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1 Wstep

1 Wstep

W dniu 01.07.2004 r. Unia Europejska przystgpita do Protokotu do Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakow.

Niniejsza czes¢ wytycznych poswiecona jest w szczegolnosci rozpatrywaniu znakow
miedzynarodowych. Wiecej informacji o standardowych aspektach procedury mozna
rowniez znalez¢ w odpowiednich czesciach wytycznych (Rozpatrywanie zgtoszen,
Sprzeciw, Uniewaznienie itd.).

Celem niniejszej czesci wytycznych jest wyjasnienie, jak, w praktyce, powigzanie
miedzy znakiem towarowym Unii Europejskiej (ZTUE) a Protokotem do Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw (,protokét madrycki” lub PM)
wptywa na procedury i standardy rozpatrywania i sprzeciwu w EUIPO. Pkt 2 dotyczy
zadan EUIPO jako urzedu pochodzenia, tj. odnosi sie do ,wychodzacych” zgtoszen
miedzynarodowych. Pkt 3 dotyczy jego zadan jako wskazanego urzedu, tj. odnosi sie
do ,przychodzgcych” rejestracji miedzynarodowych wskazujgcych Unie Europejska
(RM). Pkt 4 dotyczy konwersiji, przeksztatcenia i zastgpienia.

Wytyczne nie majg na celu ani nie mogg uzupetnia¢ lub umniejszaé tresci rozdziatu Xll|
RZTUE. EUIPO jest réwniez zwigzane postanowieniami Protokotu madryckiego i
rozporzadzen na mocy Protokotu odnoszgcych sie do Porozumienia madryckiego.
Mozliwe sg takze odniesienia do ,Przewodnika dotyczgcego miedzynarodowe;j
rejestracji znakow” wydanego przez WIPO, gdyz wytyczne nie majg za zadanie
powtarzania tego, co napisano juz w tamtym dokumencie.

2 EUIPO jako urzad pochodzenia

Zadania EUIPO jako urzedu pochodzenia obejmuja:

rozpatrywanie i przekazywanie zgtoszen miedzynarodowych;

rozpatrywanie i przekazywanie pézniejszych wskazan;

rozpatrywanie powiadomien o nieprawidtowosciach wydawanych przez WIPO;
zawiadamianie WIPO o niektorych faktach majgcych wptyw na znak podstawowy w
piecioletnim okresie zalezno$ci;

® przekazywanie niektérych  wnioskow  dotyczacych zmian w  rejestrze
miedzynarodowym.
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

2.1 Rozpatrywanie i przekazywanie zgloszen
miedzynarodowych

Artykut 183 i artykut 184 ust. 1 RZTUE

Artykut 28 RWZTUE

W przypadku zgtoszen miedzynarodowych dokonywanych w EUIPO wymagane sa:

® uiszczenie optaty manipulacyjnej;

e istnienie podstawowe] (podstawowych) rejestracji lub zgtoszenia (zgtoszen) ZTUE
(,znak podstawowy (znaki podstawowe)”) w odniesieniu do identycznego znaku;

® prawidtowe wypetnienie formularza MM2 lub EM2 (przez elektroniczne zgtoszenie
albo w formie papierowej);

® uprawnienie do dokonania zgtoszenia miedzynarodowego poprzez EUIPO.

Ptatnosci mozna dokona¢, stosujgc jedng z metod ptatnosci: dopuszczanych przez
EUIPO (zob. Wytyczne, cze$¢ A: Zasady ogdlne, dziat 3: Ptatnosci z tytutu optat,
kosztéw i naleznosci, pkt 2).

211 Oznaczanie zgtoszen miedzynarodowych

Zgtoszenie miedzynarodowe oznacza sie  w bazie danych EUIPO podstawowym
numerem ZTUE / zgtoszenia ZTUE, po ktérym nastepuje przyrostek _01 (np.
012345678_01), jesli chodzi o pierwsze zgtoszenie miedzynarodowe. Dalsze
zgtoszenia oparte na tym samym podstawowym ZTUE / zgtoszeniu ZTUE okreSla sie
za pomocg _02, 03 itp. Zgtoszenia miedzynarodowe oparte na wiecej niz jednym
ZTUE/zgloszeniu ZTUE bedg oznaczane na podstawie numeru ZTUE/zgtoszenia
ZTUE wskazanego jako pierwszy w zgtoszeniu.

W przypadku dokonania zgtoszenia miedzynarodowego Urzad wydaje potwierdzenie z
podaniem numeru akt.

21.2 Optaty

2.1.2.1 Optata manipulacyjna

Artykut 184 ust. 4 i 8 oraz art. 188 RZTUE

Zatacznik | czes¢ A pkt 34 RZTUE

Zgtoszenie miedzynarodowe uwaza sie za dokonane tylko w przypadku uiszczenia
optaty manipulacyjnej w wysokosci 300 EUR.
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

Optate manipulacyjng na rzecz EUIPO nalezy uisci¢, stosujgc jeden z przyjetych
sposobow pfatnosci (zob. Wytyczne, czesé A: Zasady ogdlne, dziat 3: Ptatnosci z tytutu
optat, kosztéw i naleznosci, pkt 2).

W przypadku gdy zgtaszajgcy zdecyduje sie oprzeé¢ zgtoszenie miedzynarodowe na
zgtoszeniu ZTUE po jego rejestracji, uznaje sie, ze zgtoszenie w odniesieniu do RM
wptyneto w dniu rejestracji ZTUE. W takim przypadku optata manipulacyjna bedzie
nalezna w dniu rejestracji ZTUE.

W przypadku gdy zgtoszenie nie jest dostarczane w drodze elektronicznego
zgtoszenia, o wybranym sposobie ptatnosci mozna poinformowaé¢ EUIPO, zaznaczajgc
odpowiednie pola w formularzu EM2 Ilub podajgc te informacje w pismie
towarzyszgcym formularzowi MM2.

Jesli w trakcie rozpatrywania zgtoszenia miedzynarodowego ekspert stwierdzi, ze nie
uiszczono optaty manipulacyjnej, informuje o tym zgtaszajgcego i wzywa do uiszczenia
optaty w ciggu dwoéch miesiecy. W przypadku uiszczenia optaty w dwumiesiecznym
terminie okreslonym przez EUIPO terminem odbioru, o ktérym EUIPO informuje WIPO,
jest dzien, w ktéorym ptatnos¢ wptyneta do EUIPO. W. przypadku dalszego
nieuiszczenia optaty w dwumiesiecznym terminie okreslonym przez EUIPO, EUIPO
informuje zgtaszajgcego, ze uznaje zgtoszenie miedzynarodowe za niedokonane i
zamyka akta sprawy.

21.2.2  Optaty miedzynarodowe

Wszystkie optaty miedzynarodowe uiszcza sie bezposrednio na rzecz WIPO. EUIPO
nie pobiera zadnych opfat, ktére uiszcza sie bezposrednio na rzecz WIPO. Wszelkie
takie optaty omytkowo uiszczone na rzecz EUIPO zostang zwrdcone wptacajgcemu.

Jesli zgtaszajacy korzysta z narzedzia do skfadania zgtoszen drogg elektroniczng,
kwota optat miedzynarodowych oraz sposéb ptatnosci mozna wskazaé bezposrednio w
zgtoszeniu. Jesli zgtaszajgcy uzywa formularza EM2, powinien przedtozy¢ arkusz
kalkulacji optat (zatgcznik do formularza WIPO MM2) w jezyku, w ktérym zgtoszenie
miedzynarodowe ma zosta¢ przekazane do WIPO. Ewentualnie zglaszajgcy moze
zatgczy¢ kopie potwierdzenia ptatnosci na rzecz WIPO. EUIPO nie sprawdza jednak,
czy zatgczono arkusz kalkulacji optat, czy jest on prawidtowo wypetniony ani czy
wiasciwie obliczono kwote optat miedzynarodowych. Wszelkie pytania dotyczace kwoty
optat miedzynarodowych i odnosnych sposobow ptatnosci nalezy kierowaé do WIPO.
Na stronie internetowej WIPO dostepny jest kalkulator optat.
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

21.3 Formularze

Artykut 184 ust. 1-3 oraz art. 184 ust. 5 lit. a) RZTUE

Artykut 28 RWZTUE

Artykut 65 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Zgtoszenie miedzynarodowe nalezy ztozy¢ w jednym z jezykdéw urzedowych Unii
Europejskiej, najlepiej przy uzyciu narzedzia do skladania zgtoszen drogg
elektroniczng udostepnionego przez Urzad, poniewaz narzedzie to udziela
zgtaszajgcemu wskazowek, a zatem potencjalnie zmniejsza liczbe bfeddéw
i przyspiesza proces rozpatrywania zgtoszen.

Zgtoszenie miedzynarodowe dokonane przy uzyciu narzedzia do sktadania zgtoszen
drogg elektroniczng jest automatycznie wypetniane danymi zaczerpnietymi z
podstawowych wpiséw do rejestru lub zgtoszeh ZTUE, aby w jak najwiekszym stopniu
ograniczy¢ koniecznos$¢ recznego wprowadzania danych.

Urzad udostepnia takze forme papierowg formularza EM2 (formularz WIPO MM2
zaadaptowany przez Urzad) we wszystkich jezykach urzedowych. Zgtaszajgcy nie
moga uzywac innych formularzy ani zmienia¢ zawarto$ci i uktadu formularzy.

W przypadku zgtoszenia w jezyku innym niz jeden z jezykow protokotu madryckiego
(angielski, francuski, hiszpanski) zgtaszajacy musi wskaza¢, w ktérym z tych trzech
jezykow zgtoszenie ma zosta¢ przekazane do WIPO. W takim przypadku od
zgtaszajgcego wymaga sie, by zadeklarowat, czy upowaznia Urzgd do wykonania
ttumaczenia czy tez woli dostarczy¢ wtasne tlumaczenie towardw i ustug oraz
wszelkich innych elementéw = tekstowych stanowigcych czesé zgtoszenia
miedzynarodowego na wybrany jezyk (hiszpanski, angielski lub francuski), aby
przekazaé zgtoszenie do Biura Miedzynarodowego.

W przypadku gdy wyznaczono petnomocnika przed Biurem Miedzynarodowym,
wszelkie powiadomienia ze strony Biura Miedzynarodowego przekazuje sie
bezposrednio temu petnomocnikowi.

Podanie adresu e-mail jest obowigzkowe zaréwno dla zgtaszajgcego, jak i dla
petnomocnika. Wszelkg korespondencije ze strony Biura Miedzynarodowego wysyta sie
wylgcznie drogg elektroniczng i nie wydaje sie korespondencji w wersji papierowe.

Wszystkie odnosne pozycje formularza muszg zosta¢ wypetnione zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w samym formularzu oraz w ,Przewodniku dotyczgacym
miedzynarodowej rejestracji znakéw” wydanym przez WIPO.
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

2.1.31 Uprawnienie do ztozenia zgtoszenia

Artykut 184 ust. 5 lit. f) RZTUE

Artykut 2 ust. 1 pkt (ii) protokotu madryckiego

Wskazanie rodzaju uprawnienia do ztozenia zgtoszenia miedzynarodowego
posiadanego przez zgtaszajgcego jest obowigzkowe. Zgtaszajgcy jest uprawniony do
dokonania zgtoszenia w EUIPO jako w urzedzie pochodzenia, jesli jest obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ma w nim miejsce zamieszkania badz rzeczywiste i
powazne przedsiebiorstwo przemystowe lub handlowe. Zgtaszajgcy moze wybrac, na
ktérych kryteriach opiera sie jego prawo do ztozenia zgtoszenia. Np. obywatel Danii z
miejscem zamieszkania w Niemczech moze uzasadni¢ swoje uprawnienie do ztozenia
zgtoszenia albo obywatelstwem, albo miejscem zamieszkania. Obywatel Francji z
miejscem zamieszkania w Szwaijcarii jest uprawniony do ztozenia zgtoszenia tylko ze
wzgledu na obywatelstwo (w tym przypadku musi jednak zostaé wyznaczony
petnomocnik przed EUIPO). Przedsiebiorstwo szwajcarskie nieposiadajgce w panstwie
cztonkowskim UE siedziby ani rzeczywistego i powaznego przedsiebiorstwa
przemystowego lub handlowego nie jest uprawnione do dokonania zgtoszenia
miedzynarodowego poprzez EUIPO.

W przypadkach, w ktorych wystepuje wiecej niz jeden zgtaszajgcy, kazdy z nich musi
spetnia¢ co najmniej jedno z kryteriéw uprawnienia.

Wyrazenie ,rzeczywiste i powazne przedsiebiorstwo przemystowe lub handlowe w
panstwie cztonkowskim UE” rozumie sie w taki sam sposéb, jak w innych przypadkach,
np. w kontekscie zawodowego petnomocnictwa (zob. Wytyczne, cze$é A: Zasady
0golne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe petnomocnictwo, pkt 4.4.2:
Zatrudnienie posrednie).

Rzeczywiste i powazne przedsiebiorstwo przemystowe lub handlowe w UE to oddziat,
agencja lub dowolny /inny rodzaj przedsiebiorstwa handlowego (w tym jednostki
zalezne) w UE, ktéry mozna uznac za rozszerzenie osoby prawnej spoza UE.

Pojecie ,oddziat, agencja lub inna jednostka organizacyjna” oznacza jednostke, ktéra
wydaje sie mieC charakter staty, stanowigcg rozszerzenie podmiotu macierzystego,
posiadajgcg zarzad i wyposazong odpowiednio do prowadzenia negocjacji w
interesach z osobami trzecimi, tak ze osoby te, cho¢ sg swiadome, ze jesli bedzie to
konieczne, powstanie zwigzek prawny z podmiotem macierzystym, ktérego siedziba
znajduje sie za granicg, nie muszg negocjowac bezposrednio z takim podmiotem
macierzystym, lecz mogg dokonywac transakcji handlowych w jednostce prowadzacej
dziatalno$¢, stanowigcej rozszerzenie podmiotu macierzystego (zob. definicja w
22/11/1978, C-33/78, Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, T-512/15, SUN CALI
(fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Wraz z wnioskiem nalezy przedtozy¢ wszystkie argumenty i dowody, ktére zgtaszajgcy
uwaza za niezbedne do poparcia roszczenia w sprawie uprawnienia, w tym wszelkie
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

dowody na istnienie i charakter powigzania miedzy réoznymi podmiotami. Jezeli takie
dowody nie zostang przedtozone, Urzad wyda zawiadomienie o brakach.

2.1.3.2 Znak podstawowy

Artykut 184 ust. 5 lit. b)—e) RZTUE

Zasada 9 ust. 4 lit. a) pkt (v), (vii) i od (vii bis ) do (xii) oraz zasada 11 ust. 2
rozporzgdzenia na mocy protokotu.

System madrycki opiera sie na wymogu dokonania podstawowego krajowego lub
regionalnego zgtoszenia lub rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z protokotem
madryckim zgtoszenie migdzynarodowe moze bazowaé albo na znaku, ktory zostat juz
zarejestrowany (,rejestracja podstawowa”), albo na zgtoszeniu znaku towarowego
(,zgtoszenie podstawowe”) w dowolnym momencie procedury rozpatrywania znaku
towarowego.

Zgtaszajgcy moze zdecydowac sie na oparcie swojego zgtoszenia miedzynarodowego
na kilku znakach podstawowych, pod warunkiem ze jest on zgtaszajgcym/wiascicielem
w odniesieniu do wszystkich podstawowych zgtoszen ZTUE i ZTUE, nawet w
przypadku gdy zgtoszenia/znaki, mimo ze zawierajg identyczne znaki, dotyczg roznych
towardw i ustug.

Wszystkie podstawowe zgtoszenia ZTUE lub ZTUE muszg mie¢ okreslong date
ztozenia oraz muszg by¢ obowigzujgce.

Podmiot dokonujgcy zgtoszenia miedzynarodowego musi by¢ tozsamy z wiascicielem
ZTUE |/ zgtaszajgcym ZTUE. Zgtoszenia miedzynarodowego nie moze dokonac
licencjobiorca ani przedsiebiorstwo powigzane z wtascicielem znaku podstawowego
(znakéw podstawowych). Brak w tym wzgledzie mozna wyeliminowaé, przenoszac
znak podstawowy na zgtaszajacego dokonujgcego zgtoszenia miedzynarodowego lub
rejestrujgc zmiane nazwy (imienia i nazwiska), stosownie do sytuacji (zob. Wytyczne,
czes¢ E: Czynnosci wykonywane w rejestrze, dziat 3: ZTUE i ZWW jako przedmiot
wiasnoéci, rozdziat 1: Przeniesienie ). W przypadku wystepowania wiecej niz jednego
wiasciciela lub ‘zgtaszajgcego w stosunku do podstawowego ZTUE (podstawowych
ZTUE) lub zgtoszenia ZTUE (zgtoszen ZTUE), zgtoszenia miedzynarodowego muszg
dokonac¢ te same osoby.

Przedstawienie znaku musi by¢ identyczne. Petne informacje na temat praktyki EUIPO
w zakresie identycznosci znakow towarowych zgtoszonych w kolorze czarno-biatym lub
w odcieniach szarosci w poréwnaniu ze znakami zgtoszonymi w kolorze znajdujg sie w
Wytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnoéci, pkt 11.3.2 , w
odniesieniu do zastrzezen pierwszenstwa, ktore stosuje sie przez analogie.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na nastepujgce kwestie:

e W przypadku gdy podstawowy ZTUE (podstawowe ZTUE) lub zgtoszenie ZTUE
(zgtoszenia ZTUE) zawierajg wskazania kolorow, te same wskazania muszg znalez¢
sie w zgtoszeniu miedzynarodowym (zob. Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie
zgtoszen, dziat 2: Formalnosci, pkt 11 ). W przypadku gdy podstawowy ZTUE
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(podstawowe ZTUE) lub zgtoszenie ZTUE (zgtoszenia ZTUE) sg kolorowe, lecz nie
obejmujg wskazania koloréw, zgtaszajgcy moze zdecydowacC sie na wskazanie
kolorow w zgtoszeniu miedzynarodowym.

e Jesli znak podstawowy jest:

o znakiem stownym, zgtaszajgcy musi zaznaczy¢ odpowiednig rubryke, aby
wnioskowac o uznawanie znaku za znak towarowy w standardowych znakach;

o znakiem bedacym kolorem, zgtaszajgcy musi zaznaczy¢ odpowiednig rubryke,
aby oswiadczy¢, ze znak sktada sie z koloru lub zestawienia koloréw jako takich;

o znakiem przestrzennym, zgtaszajgcy musi zaznaczy¢ odpowiednig rubryke
dotyczgcg znaku tréjwymiarowego (w skali miedzynarodowej mogg byc¢
rozszerzane jedynie znaki przestrzenne z przedstawieniem graficznym, poniewaz
WIPO nie akceptuje obrazéw komputerowych ani wzoréw animowanych);

o znakiem dzwiekowym, zgtaszajgcy musi zaznaczy¢ odpowiednig rubryke (jedynie
znaki dzwiekowe z przedstawieniem graficznym, mianowicie zapisy muzyczne,
mogg by¢ rozszerzane w skali miedzynarodowej, poniewaz WIPO nie akceptuje
elektronicznych plikow dzwiekowych).

W przypadku gdy podstawowym znakiem jest znak graficzny, znak pozycyjny, znak
stanowigcy wzér, znak ruchomy, znak holograficzny lub jakikolwiek inny rodzaj znaku
(poza znakiem stownym, znakiem bedgcym kolorem, znakiem przestrzennym i
znakiem dzwiekowym, o ktorych mowa powyzej), w formularzu zgtoszenia
miedzynarodowego nie mozna umiesci¢ zadnego szczegotowego okreslenia. W
zwigzku z tym zgloszenia te bedg rozpatrywane bez okreslenia rodzaju znaku
towarowego. Jednakze w celu wyjasnienia EUIPO doda rodzaj znaku towarowego w
polu opisu formularza elektronicznego, ktéry ma zostaé przekazany WIPO.

Ponadto tylko znaki ruchome lub znaki holograficzne z przedstawieniem graficznym
moga by¢ rozszerzane w skali miedzynarodowej, poniewaz WIPO nie akceptuje plikow
video. Z tego samego powodu znaki multimedialne nie mogg by¢ rozszerzane w skali
miedzynarodowej (01/02/2023).

W przypadku gdy znakiem podstawowym jest znak wspdiny lub certyfikujacy, nalezy
zaznaczy¢ odpowiednig rubryke.

® Jesli znak podstawowy obejmuje opis, ten sam opis mozna zawrze¢ w zgtoszeniu
miedzynarodowym.

e Jesli znak podstawowy nie obejmuje opisu, opis mozna dobrowolnie zawrze¢ w
zgtoszeniu miedzynarodowym.

® Mozna dotgczyC zrzeczenie sie prawa wytgcznego, nawet jesli nie dotgczono go dla
znaku podstawowego (znakéw podstawowych).

e W przypadku gdy znak zawiera znaki pisarskie inne niz facinskie, WIPO wymaga
podania transliteracji facinskiej. W razie braku transliteracji WIPO zgtosi
nieprawidtowosc¢, ktéra musi by¢ skorygowana bezposrednio przez zgtaszajgcego.
Dotyczy to wszystkich rodzajow znakéw towarowych, nie tylko znakéw stownych.

Wykaz towarow i ustug musi by¢é taki sam, jak wykaz w odniesieniu do znaku
podstawowego (znakéw podstawowych) w dniu, w ktérym dokonuje sie zgtoszenia
miedzynarodowego, lub w inny sposéb wigczony do wykazu zawartego w znaku
podstawowym.
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® Nalezy podac wykaz towardw i ustug wedtug klas.

Wykaz ten moze by¢ réwniez ograniczony do jednej, kilku lub wszystkich
wyznaczonych umawiajgcych sie stron. Ograniczenia w odniesieniu do kazdej z
umawiajgcych sie stron mogg by¢ rézne. Konieczne jest jasne i precyzyjne wskazanie
petnego wykazu dla kazdej umawiajgcej sie strony, w przypadku gdy wnioskuje sie o
tego rodzaju ograniczenie.

Jesli zgtaszajgcy nie dostarczy ttumaczenia na wybrany przez siebie jezyk WIPO
(hiszpanski, angielski lub francuski), a zamiast tego upowazni EUIPO do zapewnienia
ttumaczenia lub do uzycia ttumaczenia dostepnego dla znaku podstawowego (znakéw
podstawowych), nie zasiega sie jego opinii w sprawie przektadu.

2.1.3.3 Zastrzezenie pierwszenstwa

W przypadku zastrzezenia pierwszenstwa nalezy wskazac urzad, w ktérym dokonano
poprzedniego zgtoszenia, numer poprzedniego zgtoszenia (jesli jest dostepny) i jego
date. Nie nalezy przedktada¢ dokumentéw dotyczacych pierwszenstwa. W przypadku
gdy wczesniejsze zgtoszenie zastrzezone jako prawo pierwszenstwa w zgtoszeniu
miedzynarodowym nie odnosi sie do wszystkich towarow i ustug, nalezy wskazac te,
do ktérych sie ono odnosi. W przypadku zastrzezenia pierwszenstwa dla kilku
wczesniejszych zgtoszen z réznymi datami, nalezy wskaza¢ towary i ustugi, do ktérych
odnosi sie kazde wczesniejsze zgtoszenie.

21.3.4 Formularz do wskazania USA
W przypadku wskazania Stanéw Zjednoczonych Ameryki nalezy zatgczyé nalezycie
wypetniony i podpisany formularz WIPO MM18. Formularz ten, zawierajgcy deklaracje

0 zamiarze uzywania znaku, dostepny jest tylko w jezyku angielskim i musi by¢
przedtozony w tym jezyku, niezaleznie od jezyka zgtoszenia miedzynarodowego.

21.4 Rozpatrywanie zgtoszenia miedzynarodowego przez EUIPO

Artykut 184 RZTUE

Artykut 3 ust. 1 protokotu madryckiego

W przypadku gdy rozpatrywanie zgtoszenia miedzynarodowego wykaze braki, EUIPO
wzywa zgtaszajgcego do uzupetnienia ich w ciggu jednego miesigca. W zasadzie ten
krotki ~ termin - powinien pozwoli¢ EUIPO na przekazanie WIPO zgtoszenia
miedzynarodowego w ciggu dwdch miesiecy od daty przyjecia i, dzieki temu,
zachowania tamtej daty jako daty rejestracji miedzynarodowe;.

Jesli braki nie zostang uzupetnione, EUIPO informuje zgtaszajgcego, ze odmawia
przekazania zgtoszenia miedzynarodowego do WIPO. Optata manipulacyjna nie
podlega zwrotowi.
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Nie wyklucza to dokonania kolejnego zgtoszenia miedzynarodowego w pozniejszym
terminie.

Po stwierdzeniu, ze zgtoszenie miedzynarodowe nie zawiera brakéw, EUIPO
bezzwiocznie przekazuje je do WIPO drogg elektroniczng, z wyjgtkiem dokumentéw
takich jak arkusz kalkulacji optat lub formularz MM18, ktére przesyta sie jako
zeskanowane zatgczniki. Drogg elektroniczng przesyta sie jednoczesnie zaswiadczenie
urzedu pochodzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 protokotu madryckiego.

21.5 Nieprawidtowosci stwierdzone przez WIPO

Zasada 11 ust. 4 i zasady 12 i 13 rozporzadzen na mocy Protokotu.

W przypadku stwierdzenia przez WIPO nieprawidtowosci w zgtoszeniu organizacja ta
wydaje powiadomienie o nieprawidtowosciach, ktére przekazywane jest zaréwno do
zgtaszajgcego, jak i do EUIPO jako urzedu pochodzenia. Nieprawidtowosci muszg
zosta¢ usuniete przez EUIPO Ilub zgtaszajgcego, zaleznie od ich charakteru.
Nieprawidtowos$ci dotyczgce uiszczenia opftat miedzynarodowych muszg zostac
usuniete przez zgtaszajgcego. Wszelkie nieprawidtowosci wspomniane w zasadzie 11
ust. 4 rozporzgdzen na mocy Protokotu muszg zostaé usuniete przez EUIPO.

W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w klasyfikacji towarow i ustug, w
oznaczeniu towaréw i ustug lub w obu tych aspektach zgtaszajgcy nie moze
przedstawi¢ swoich argumentéw bezposrednio WIPO. Zamiast tego muszg one by¢
przekazywane za posrednictwem EUIPO w jezyku postepowania z WIPO. W takim
przypadku EUIPO przekazuje wiadomosé zgtaszajgcego w niezmienionej postaci do
WIPO, gdyz EUIPO nie korzysta ani z mozliwosci okreslonej w zasadzie 12 ust. 2
rozporzadzen na mocy Protokotu, dotyczgcej wyrazenia odmiennej opinii, ani z
mozliwo$ci przewidzianej w zasadzier 13 ust. 2 rozporzgdzen na mocy Protokotu,
dotyczgcej przedstawienia propozycji usuniecia nieprawidtowosci.

2.2 Pézniejsze wskazania

Artykut 187 RZTUE

Artykut 65 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Artykut 30 i 31 RWZTUE
Artykut 2 ust. 1 pkt (ii) protokotu madryckiego

Zasada. 1 pkt (xxvibis) i zasada 24 ust. 2 rozporzgdzenia na mocy protokotu

W ramach systemu madryckiego posiadacz rejestracji miedzynarodowej moze
rozszerzyC zakres geograficzny ochrony zapewnianej przez rejestracje. W tym celu
stosuje sie specjalng procedure o nazwie ,pOzniejsze wskazanie do rejestracji’,
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rozszerzajgcg zakres rejestracji miedzynarodowej na innych czionkdw Zwigzku
Madryckiego, w odniesieniu do ktérych wczesniej nie zarejestrowano wskazania albo
wczesniejsze wskazanie stracito moc. Pozniejszego wskazania do rejestracji mozna
rébwniez uzywa¢ w celu rozszerzenia zakresu towaréw Ilub wustug objetych
wczesdniejszym wskazaniem, pod warunkiem ze zakres rejestracji miedzynarodowej nie
zostat przekroczony. Moze to by¢ przydatne w sytuacjach, w ktorych wczesniej
zarejestrowano ograniczenie.

W przeciwienstwie do zgtoszen miedzynarodowych, pozniejsze wskazania nie muszag
by¢ sktadane poprzez urzad pochodzenia, lecz mozna ich dokonywa¢ bezposrednio w
WIPO. Bezposrednie dokonanie takiego wskazania w WIPO zaleca sie ze wzgledu na
skrocenie czasu trwania procesu. Jezeli wniosek zostat ztozony za posrednictwem
EUIPO, musi on zosta¢ ziozony w jezyku, w ktorym dokonano zgtoszenia
miedzynarodowego.

W przypadku gdy RM jest przenoszona na osobe, ktéra nie jest uprawniona do
pozniejszego wskazania poprzez EUIPO, wniosku o takie pdzniejsze wskazanie nie
mozna ztozy¢ w EUIPO, musi on by¢ natomiast ztozony w WIPO Ilub w urzedzie
umawiajgcej sie strony wiasciwej dla posiadacza (wiecej informacji o uprawnieniu do
ztozenia wniosku mozna znalez¢ w pkt 2.1.3.1 powyzej).

Po6zniejszych wskazan mozna dokonywacé jedynie po dokonaniu wstepnego zgtoszenia
miedzynarodowego, ktore doprowadzito do rejestracji miedzynarodowe;j.

Pbzniejsze wskazania nie wymagajg uiszczenia opfaty manipulacyjnej na rzecz
EUIPO.

Pdozniejszych wskazan dokonywanych za posrednictwem EUIPO nalezy dokonywaé w
tym samym jezyku, co w pierwotnym zgtoszeniu miedzynarodowym, gdyz w
przeciwnym razie EUIPO odméwi przekazania ich do WIPO. Pdzniejsze wskazania
nalezy sktada¢ z wykorzystaniem formularza urzedowego: formularz WIPO MM4 w
jezyku hiszpanskim, angielskim lub francuskim, lub formularz EUIPO EM4 w innych
jezykach UE. Nie istnieje specjalny formularz EUIPO w jezykach hiszpanskim,
angielskim i francuskim, gdyz EUIPO nie potrzebuje szczegdlnych informacji w tych
jezykach i formularz WIPO MM4 jest w zwigzku z tym wystarczajgcy.

Arkusz kalkulacji optat (zatgcznik do formularza WIPO MM4) nalezy ztozy¢ w jezyku, w
ktérym pozniejsze wskazanie ma zosta¢ przekazane do WIPO. Ewentualnie
zgtaszajgcy moze zatgczyC kopie potwierdzenia ptatnosci na rzecz WIPO. EUIPO nie
sprawdza jednak, czy zatgczono arkusz kalkulacji optat, czy jest on prawidiowo
wypetniony ani czy wtasciwie obliczono kwote optat miedzynarodowych. Wszelkie
pytania dotyczace kwoty optat miedzynarodowych i odnosnych sposobow ptatnosci
nalezy kierowa¢ do WIPO. Na stronie internetowej WIPO dostepny jest kalkulator optat.

W formularzach MM4 i EM4 wymagane wskazania sg ograniczone do tych
dotyczacych posiadacza, petnomocnika, wykazu towaréw i ustug oraz wskazania
dodatkowych umawiajgcych sie stron protokotu madryckiego. Informacje te muszg by¢
podane w taki sam sposéb, jak w formularzu MM2. W przypadku zmiany posiadacza
uprawnienie do ztozenia wniosku zostanie rowniez sprawdzone, mianowicie jezeli
rejestracja miedzynarodowa zostata przekazana osobie bedgcej obywatelem panstwa
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cztonkowskiego UE lub majgcej siedzibe lub przedsiebiorstwo w UE (EUIPO jako
»=urzad umawiajgcej sie strony wiasciwej posiadacza”).

Wykaz towardéw i ustug moze by¢ taki sam, jak w rejestracji miedzynarodowej (pozycja
5a formularza urzedowego) lub wezszy (pozycja 5b lub c). Nie moze by¢ szerszy niz
zakres ochrony zapewniany przez rejestracje miedzynarodowg, nawet jesli jest objety
tym samym znakiem podstawowym.

Przyktadowo RM w odniesieniu do klas 18 i 25 wskazujgca Chiny w odniesieniu do
klasy 25 moze nastepnie zosta¢ rozszerzona na Chiny w odniesieniu do klasy 18.
Jednakze ta sama RM nie moze nastepnie zostaé rozszerzona na Chiny w odniesieniu
do klasy 9, poniewaz klasa ta nie jest objeta rejestracjg miedzynarodowsg, nawet jezeli
jest objeta znakiem podstawowym.

W ramach tych ograniczeh mozna przedstawia¢ rézne wykazy w odniesieniu do
réznych, pézniej wskazanych, umawiajgcych sie stron.

Znak musi by¢ taki sam jak w pierwotnej rejestracji miedzynarodowe;j.

Jesli zgtoszenie nie jest w jezyku hiszpanskim, angielskim ani francuskim,
wnioskodawca musi zaznaczy¢ pozycje 0.1 w formularzu EUIPO EM4 i okresli¢ jezyk,
w ktérym poézniejsze wskazanie ma by¢ przekazane do WIPQ. Nalezy takze wypenic
pozycje 0.2 i 0.3 odnoszgce sie do ttumaczenia wykazu towarow i ustug oraz jezyka
korespondencji miedzy zgtaszajgcym a EUIPO.

Jesli zazyczy sobie tego posiadacz, pdézniejsze wskazanie moze wejsC w zycie po
przeprowadzeniu specjalnego postepowania, tj. rejestracji zmiany badz czesciowego
wykreslenia w stosunku do odnosnej RM lub przedtuzenia RM.

EUIPO musi poinformowa¢ wnioskodawce ubiegajacego sie o rozszerzenie terytorialne
o dacie otrzymania wniosku o rozszerzenie terytorialne.

Jezeli wniosek o rozszerzenie terytorialne nie spetnia wyzej wymienionych wymogow,
EUIPO wezwie wnioskodawce do uzupetnienia brakéw w terminie co najmniej jednego
miesigca. Jezeli braki nie zostang uzupetnione w tym terminie, EUIPO moze odméwié
przekazania wniosku do Biura Miedzynarodowego. EUIPO nie moze jednak odmdwié
przekazania wniosku do Biura Miedzynarodowego zanim da wnioskodawcy mozliwos¢
uzupetnienia wszelkich brakéw stwierdzonych we wniosku.

EUIPO przekaze do Biura Miedzynarodowego wniosek o rozszerzenie terytorialne
zZtozony po dokonaniu rejestracji miedzynarodowej niezwlocznie po spetnieniu
wymogow, o ktérych mowa powyzej.
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2.3 Zawiadomienie o okolicznosciach majacych wptyw na
rejestracje podstawowa

Artykuty 49, 53, 57 to 62 i art. 128 RZTUE

Artykut 29 RWZTUE

Jesli w ciggu pieciu lat od daty rejestracji miedzynarodowej znak podstawowy (znaki
podstawowe) przestaje (przestajg) istnie¢ w catoSci lub w czesci, rejestracja
miedzynarodowa jest uniewazniana w tym samym zakresie, gdyz jest od takiego znaku
(takich znakéw) ,zalezna”. Ma to miejsce nie tylko w przypadku ,centralnego ataku”
prowadzonego przez strone trzecig, ale tez w przypadku gdy znak podstawowy (znaki
podstawowe) wygasa(-jg) ze wzgledu na dziatanie lub brak dziatania wtasciciela.

W odniesieniu do ZTUE odnosi sie to do sytuacji, w ktorych, w catosci lub w czesci (ij.
w stosunku do tylko niektorych towardw lub ustug),

® ZTUE lub zgtoszenie ZTUE (zgtoszenia ZTUE), na ktérych opiera sie RM, wycofano,
uznano za wycofane lub odrzucono;

® ZTUE, na ktorym (ktérych) opiera sie RM zrzeczono sie, nie zostato (nie zostaty)
przediuzone, wygasto (wygasty) lub zostato (zostaly) uniewaznione przez EUIPO
badz, na podstawie roszczenia wzajemnego w ramach postepowania w sprawie
naruszenia przez sad w sprawach unijnych znakéw towarowych.

W przypadku gdy powyzsze nastgpi w wyniku decyzji (EUIPO lub sgdu w sprawach
unijnych znakéw towarowych), decyzja musi by¢ prawomocna.

W przypadku gdy powyzsze nastgpi w okresie pieciu lat, EUIPO ma obowigzek
zawiadomienia o tym WIPO.

EUIPO musi sprawdzi¢, czy zgtoszenie miedzynarodowe zostato rzeczywiscie
zarejestrowane przed - zawiadomieniem WIPO, ze podstawowy ZTUE przestat
wywotywac skutki prawne.

WIPO musi takze zosta¢ zawiadomione w niektérych przypadkach, gdy procedure
wszczeto przed uptywem okresu pieciu lat, lecz nie zostata ona w tym okresie
ostatecznie rozstrzygnieta. Powiadomienia tego nalezy dokonaé na koniec
piecioletniego okresu. Odnos$ne przypadki to:

® toczgce sie postepowanie w sprawie odrzucenia podstawowego zgtoszenia ZTUE
(zgtoszen ZTUE) na bezwzglednych podstawach (w tym odwotania przed lzbag
Odwotawczg lub Sagdem/TSUE);

® toczace sie postepowanie sprzeciwowe wobec podstawowego zgtoszenia ZTUE (w
tym odwotania przed |zbg Odwotawczg lub Sgdem/TSUE);

e toczgce sie postepowanie w sprawie uniewaznienia przed EUIPO wobec
podstawowego ZTUE (w tym odwotania przed I1zbg Odwotawczg lub Sgdem/TSUE);

e w przypadku gdy w rejestrze znakéw towarowych Unii Europejskiej znajduje sie
wzmianka o tym, ze przed sgdem w sprawach unijnych znakéw towarowych zostato
wniesione roszczenie wzajemne w ramach postepowania w sprawie naruszenia
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przeciwko podstawowemu ZTUE, ale w rejestrze nie ma jeszcze wzmianki o
orzeczeniu sgdu w sprawach unijnych znakéw towarowych w sprawie powodztwa
wzajemnego.

Po podjeciu prawomocnej decyzji lub zakonczeniu postepowania do WIPO nalezy
przesta¢ kolejne zawiadomienie, wskazujgce, czy i w jakim zakresie znak podstawowy
(znaki podstawowe) przestat(-y) istnie¢ lub pozostal(-y) wazny (wazne).

Jesli w ciggu pieciu lat od dnia rejestracji miedzynarodowej podstawowy ZTUE
(podstawowe ZTUE) Ilub zgtoszenie ZTUE (zgtoszenia ZTUE) podzielono Ilub
czesciowo przeniesiono, o tym takze nalezy zawiadomi¢ WIPO. Takie przypadki nie
majg jednak wplywu na waznos¢ rejestracji miedzynarodowej. Celem zawiadomienia
jest jedynie monitorowanie liczby znakow, na ktérych opiera sie RM.

EUIPO nie zawiadamia WIPO o zadnych innych zmianach dotyczacych znakow
podstawowych. W przypadku gdy zgtaszajgcy/posiadacz zyczy sobie odnotowania tych
samych zmian w rejestrze miedzynarodowym, musi ztozy¢ w tym celu osobny wniosek
(zob. pkt 2.4 ponizej).

24 Przekazywanie informacji o zmianach majacych wptyw
na znak miedzynarodowy

Rejestr miedzynarodowy prowadzony jest przez WIPO. Mozliwe zmiany wymienione
ponizej mogg by¢ odnotowane jedynie po zarejestrowaniu znaku.

EUIPO nie rozpatruje wnioskéw o przedtuzenie ani nie przyjmuje optat za przedtuzenie.

Zasadniczo wigkszos¢ zmian odnoszacych sie do rejestracji miedzynarodowych moze
by¢ zgtaszana albo przez posiadacza danej rejestracji miedzynarodowej bezposrednio
do WIPO, albo poprzez urzad 'umawiajgcej sie strony wiasciwej dla posiadacza.
Niektdre wnioski o wprowadzenie zmian mogg by¢ jednak ztozone przez inng stroneg i
za posrednictwem innego urzedu, zgodnie z opisem ponizej.

241 Przypadki, w ktorych wnioski o wprowadzenie zmian moga
by¢ przekazywane bez rozpatrywania

Zasady 20 i 20bis oraz zasada 25 ust. 1 rozporzgdzen na mocy Protokotu.

Nastepujgce wnioski o wprowadzenie zmian dotyczgcych rejestracji miedzynarodowej
mozna przedktada¢ EUIPO jako ,urzedowi umawiajgcej sie strony wtasciwej dla
posiadacza”:

e formularz WIPO MMS5: zmiana wiasnosci, catkowita lub czesciowa, przedfozony
przez posiadacza danej RM (w terminologii ZTUE odpowiada to przeniesieniu);

e formularz WIPO MM6: ograniczenie wykazu towaréw i ustug dla wszystkich lub
niektorych umawiajgcych sie stron;
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2 EUIPO jako urzad pochodzenia

e formularz WIPO MM?7: odstagpienie jednej lub wiekszej liczby umawiajgcych sie stron
(nie wszystkich);

e formularz WIPO MMS8: catkowite Iub czesciowe uniewaznienie rejestracji
miedzynarodowej;

e Formularz WIPO MM9: zmiana nazwy (imienia lub nazwiska) lub adresu posiadacza
lub zmiana wskazania charakteru prawnego, jesli posiadacz jest osobg prawng;

e formularze WIPO MM13/MM14: nowa licencja lub zmiana licencji, przedtozone
przez danego posiadacza RM;

e formularz WIPO MM15: uniewaznienie wpisu licencji;

e formularz WIPO MM19: ograniczenie prawa posiadacza do dysponowania,
przedtozony przez danego posiadacza RM (w terminologii ZTUE odpowiada to
prawu rzeczowemu, Wwszczeciu egzekucji, Srodkowi egzekucyjnemu lub
postepowaniu upadtosciowemu, o ktérych mowa w art. 22, 23 i 24 RZTUE).

Takie wnioski przedtozone EUIPO przez posiadacza RM sg po prostu przekazywane
do WIPO bez dalszego rozpatrywania. Przepisy RZTUE dotyczgce odnosnego
postepowania nie majg zastosowania. W szczegodlnosci stosuje sie zasady jezykowe
okreslone w rozporzadzeniach na mocy Protokotu oraz nie uiszcza sie optaty na rzecz
EUIPO.

Zgtoszenia takie mogg by¢ sktadane za posrednictwem EUIPO jedynie wowczas, gdy
jest on urzedem pochodzenia lub stanie sie wtasciwym urzedem dla posiadacza w
wyniku przeniesienia rejestracji miedzynarodowej (zob. zasada 1 ppkt (xxvibis)
rozporzgdzen na mocy Protokotu). Zgtoszenia, w odniesieniu do ktérych EUIPO
posiada kompetencje (jako urzgd pochodzenia), zostang po prostu przekazane WIPO.
Zgtoszenia, w odniesieniu do ktérych EUIPO nie posiada kompetenciji (tj. w przypadku
gdy nie jest urzedem pochodzenia), nie beda rozpatrywane.

Nie korzysta sie z mozliwosci przewidzianych w zasadzie 20 ust. 1 lit. a) rozporzadzen
na mocy Protokotu pozwalajgcych urzedowi umawiajgcej sie strony wiasciwej dla
posiadacza na zawiadomienie z wiasnej inicjatywy Biura Miedzynarodowego o
ograniczeniu prawa posiadacza do dysponowania.

24.2 Przypadki, w ktérych wnioski o wprowadzenie zmian sa
przekazywane po rozpatrzeniu

Artykut 201 RZTUE

Zasada 20 ust. 1 lit. a), zasada 20bis ust. 1, zasada 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzen na
mocy Protokotu.

Zgodnie z rozporzgdzenia na mocy Protokotu wnioski o wpisanie zmiany wiasnosci,
licencji lub ograniczenia prawa posiadacza do dysponowania mogg by¢ przedktadane
bezposrednio WIPO tylko przez posiadacza rejestracji miedzynarodowej. Praktycznie
niemozliwe bytoby wpisanie zmiany wtasnosci lub licencji w WIPO w przypadkach gdy:

® pierwotny posiadacz juz nie istnieje (potgczenie, Smierc); lub
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® posiadacz nie wspotpracuje z licencjobiorcg albo (co jest nawet bardzigj
prawdopodobne) jest beneficjentem srodka egzekucyjnego.

Z tych wzgledow nowy posiadacz, licencjobiorca Iub beneficient prawa do
dysponowania nie ma wyboru i moze jedynie przediozy¢ wniosek urzedowi
umawiajgcej sie strony wtasciwej dla posiadacza. WIPO rejestruje takie wnioski bez
zadnego rozpatrywania merytorycznego, poniewaz zostaly przekazane przez ten
urzad.

Dla unikniecia sytuacji, w ktérych osoba trzecia staje sie wiascicielem lub licencjobiorcg
rejestracji miedzynarodowej, podstawowe znaczenie ma, aby EUIPO badat wszystkie
wnioski sktadane przez kazdg osobe inng niz posiadacz RM w celu zweryfikowania,
czy istnieje dowdd przeniesienia, licencja lub inne prawo, zgodnie z art. 201 RZTUE.
EUIPO ogranicza sie do zbadania dowodu przeniesienia, licencji lub innego prawa, a
art. 20 i 26 RZTUE i art. 13 RWZTUE oraz odnosne czesci wytycznych EUIPO
dotyczacych przeniesien, licencji, praw rzeczowych, wszczynania egzekucji i
postepowan upadtosciowych lub podobnych stosuje sie analogicznie. W przypadku gdy
nie przedstawiono dowodu, EUIPO odmawia przekazania wniosku do WIPO. Mozna
wnies¢ odwotanie od tej decyzji.

Pod wszystkimi innymi wzgledami zasady RZTUE nie majg zastosowania. W
szczegolnosci wniosek musi by¢ ztozony w jednym z jezykéw WIPO i na odpowiednim
formularzu WIPO, a ponadto nie uiszcza sie zadnej optaty na rzecz EUIPO.

3 EUIPO jako wskazany urzad

3.1 Przeglad

Kazda osoba, ktéra jest obywatelem panstwa lub ma miejsce zamieszkania bgdz
przedsiebiorstwo handlowe w panstwie bedgcym strong protokotu madryckiego oraz
ktéra jest wiascicielem krajowego zgtoszenia lub rejestracji w tym samym panstwie
(,znak podstawowy”), moze, poprzez urzad krajowy, w ktérym zgtoszono Ilub
zarejestrowano’ znak podstawowy (,urzad pochodzenia”), dokona¢ zgtoszenia
miedzynarodowego lub pozniejszego wskazania, w ramach ktérego moze wskazaé
Unie Europejska.

Po rozpatrzeniu klasyfikacji i sprawdzeniu niektérych formalnosci (w tym uiszczenia
optat) WIPO publikuie RM w czasopismie wydawanym przez WIPO, wydaje
Swiadectwo rejestracji i zawiadamia wskazane urzedy o rejestracji miedzynarodowe;j.
EUIPQO otrzymuje dane z WIPO wytgcznie w formie elektroniczne;.

Rejestracje miedzynarodowe wskazujgce UE sg oznaczane przez EUIPO numerem
rejestracji WIPO, przed ktérym znajduje sie litera ,W”, a po nim cyfra ,,0” w przypadku
nowej RM (np. W01 234 567) oraz cyfra ,1” w przypadku pdzniejszego wskazania (np.
W10 987 654). Dalsze wskazania UE dla tej samej RM beda identyfikowane jako W2,
W3 itd. Przy przeszukiwaniu baz danych EUIPO online nie nalezy jednak wpisywac
W
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Rodzaj znaku wyswietlanego domy$inie w bazie danych EUIPO bedzie zalezat od
tego, czy dane wskazanie pojawia sie w rejestrze miedzynarodowym pod kodem
INID 541 (,Reprodukcja znaku, w przypadku gdy znak jest przedstawiany za pomocg
standardowych znakow pisarskich”), kodem INID 550 (,Wskazanie odnoszgce sie do
charakteru lub rodzaju znaku towarowego” w odniesieniu do znaku tréjwymiarowego
lub znaku dzwiekowego) lub kodem INID 558 (,Znak sktadajgcy sie wytgcznie z
jednego lub wiekszej liczby koloréw”). Jezeli zadne z powyzszych nie zostanie
wstepnie wybrane, znak zostanie wigczony do bazy danych EUIPO jako znak
graficzny.

EUIPO ma 18 miesiecy na poinformowanie WIPO o wszystkich mozliwych podstawach
odrzucenia wskazania UE. Okres 18 miesiecy rozpoczyna sie w dniu, w ktérym EUIPO
zostaje zawiadomiony o wskazaniu.

W przypadku otrzymania od WIPO poprawek wptywajgcych na sam znak, towary i
ustugi lub date wskazania, EUIPO decyduje, czy nowy okres 18 miesiecy ma zaczgé
sie od daty nowego powiadomienia. W przypadku gdy poprawka odnosi sie tylko do
czesci towardow i ustug, nowy termin odnosi sie tylko do tej czesci, a EUIPO musi
ponownie opublikowa¢ czes¢ RM w Biuletynie ZTUE oraz ponownie rozpoczgé termin
do wniesienia sprzeciwu wyfgczenie w odniesieniu do takiej czesci towarow i ustug.

Gtéwne zadania wykonywane przez EUIPO jako wskazany urzad to:

® pierwsza ponowna publikacja w Biuletynie ZTUE;

® rozpatrywanie wymogow formalnych, w tym rozpatrywanie ograniczonych wykazow
do celow wskazania UE, niejasne warunki specyfikacji towardw i ustug, zastrzezenia
starszenstwa;

rozpatrywanie bezwzglednych podstaw odmowy;

rozpatrywanie sprzeciwow;

przetwarzanie komunikatow z WIPO dotyczgcych zmian w RM,;

druga ponowna publikacja w Biuletynie ZTUE;

wydawanie decyzji o objeciu ochrong lub decyzji ostatecznych.

3.2 Zawodowe petnomocnictwo

Artykut 119 ust. 2 oraz art. 120 RZTUE

W zasadzie posiadacz RM nie musi wyznaczaé pethomocnika przed Urzedem.

Posiadacze spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) majg jednak
obowigzek wyznaczenia petnomocnika: a) w przypadku tymczasowej odmowy, b) do
celow przedstawienia zastrzezen starszenstwa bezposrednio przed Urzedem, lub c) w
przypadku zastrzezen wobec zastrzezenia starszenstwa (zob. Wytyczne, cze$¢ A:
Zasady ogolne, dziat 5: Zawodowe petnomocnictwo oraz art. 119 i 120 RZTUE).

W kazdej z powyzszych sytuacji, jesli posiadacz RM wyznaczyt petnomocnika przed
WIPO, ktéry wystepuje réwniez w bazie danych petnomocnikéw prowadzonej przez
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Urzad, petnomocnika takiego automatycznie uznaje sie za petnomocnika posiadacza
RM przed Urzedem.

W przypadku gdy posiadacz RM spoza EOG nie wyznaczyt petnomocnika lub
wyznaczyt petnomocnika przed WIPO, ktory nie wystepuje w bazie danych
petnomocnikéw prowadzonej przez Urzad, ewentualne zawiadomienia o tymczasowej
odmowie lub zastrzezeniach bedg zawieraé wezwanie do wyznaczenia petnomocnika
zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. Doktadne informacje o peinomocnictwie w kazdym z
postepowan przed Urzedem mozna znalez¢ w pkt 3.3.3, 3.4 i 3.6.6 ponizej.

3.3 Pierwsza ponowna publikacja, poszukiwania i
formalnosci

3.3.1 Pierwsza ponowna publikacja

Artykut 190 RZTUE

Po przyjeciu RM sg one bezzwiocznie ponownie publikowane 7@ w czesci M.1
Biuletynu ZTUE, chyba Ze brakuje drugiego jezyka.

Publikacja ogranicza sie do danych bibliograficznych, przedstawienia znaku i numeréw
klas, nie obejmuje natomiast wykazu towarow i ustug jako takiego. Oznacza to w
szczegolnosci, ze EUIPO nie ttumaczy rejestracji miedzynarodowych ani wykazow
towarow i ustug. W publikacji podaje  sie réwniez pierwszy i drugi jezyk RM oraz
zamieszcza sie odniesienie do publikacji RM w czasopismie wydawanym przez Biuro
Miedzynarodowe, z ktorg nalezy sie zapozna¢ w celu uzyskania dodatkowych
informacji. W celach informacyjnych zamieszcza si¢ takze odniesienie do Biuletynu
ZTUE na stronie internetowej EUIPO.

Rejestracja miedzynarodowa ma, od dnia pierwszej ponownej publikacji, taki sam
skutek, jak opublikowane zgtoszenie ZTUE.

3.3.2 Poszukiwania

Artykut 195 RZTUE

Na wniosek posiadacza RM w terminie jednego miesigca od dnia, w ktérym WIPO
poinformuje Urzad o wskazaniu, Urzad sporzadzi sprawozdanie z poszukiwan w Unii
Europejskiej w odniesieniu do kazdej RM, ktoére bedzie zawierato podobne ZTUE i RM
wskazujgce UE. Wiasciciele wczesniejszych znakoéw, na ktére powotano sie w
sprawozdaniu, otrzymajg powiadomienie zgodnie z art. 195 ust. 4 RZTUE, chyba ze

79 RM sg publikowane najpierw w czasopiSmie wydawanym przez WIPO dotyczacym znakéw towarowych, a
nastgpnie ,ponownie publikowane” przez Urzad.
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zwrécg sie do Urzedu o niewysytanie do nich takich pism. Ponadto, na wniosek
miedzynarodowego posiadacza Urzad wysyta RM do uczestniczgcych urzedow
krajowych, aby przeprowadzity one dodatkowe poszukiwania krajowe (zob. Wytyczne,
czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1: Procedura).

Whiosek o poszukiwania krajowe nalezy przedtozyé bezposrednio Urzedowi.
Posiadacze RM wskazujgcych UE muszg wystgpi¢ z wnioskiem o poszukiwania
krajowe i uisci¢ odnosng optate w okresie jednego miesigca od dnia, w ktérym WIPO
poinformowato Urzad o wskazaniu. Opdznione lub niedokonane wptaty optat za
poszukiwania bedg traktowane tak, jakby nie ztozono wniosku o przeprowadzenie
krajowego wyszukiwania.

Ptatnosci mozna dokona¢, stosujgc jedng z metod ptatnosci dopuszczanych przez
Urzad (zob. Wytyczne, czes¢ A: Zasady ogdlne, dziat 3: Ptatnosci z tytutu optat,
kosztow i naleznosci, pkt 2).

Od posiadacza nie wymaga sie wyznaczenia petnomocnika przed EUIPO wylgcznie w
celu ztozenia wniosku lub odebrania sprawozdania z poszukiwan.

Sprawozdania z poszukiwan wysyta sie bezposrednio posiadaczowi RM lub, jesli
wyznaczyt on petnomocnika przed Urzedem, temu petnomocnikowi. Jezeli
petnomocnik zostat uznany za petnomocnika posiadacza' RM przed Urzedem w
ktérejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 3.2, sprawozdania z poszukiwan wysyla sie
réwniez temu petnomocnikowi.

3.3.3 Badanie formalnosci

Rozpatrywanie wymogow formalnych przeprowadzane przez EUIPO w odniesieniu do
RM ogranicza sie do tego, czy wskazano drugi jezyk, czy zgtoszenie dotyczy znaku
wspdlnego lub certyfikujgcego (w takiej sytuacji nalezy przedtozyé zasady uzywania
znaku), czy ograniczone wykazy w odniesieniu do wskazania UE objete sg zakresem
gtbwnego wykazu rejestracji = miedzynarodowej, czy zgtoszono zastrzezenia
starszenstwa oraz czy wykaz towaréw lub ustug spetnia wymogi jasnosci i doktadno$ci,
zgodnie z trescig Wytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja.

3.3.31 Jezyki

Artykut 146 ust. 3,4 i 8 oraz art. 193 i 206 RZTUE

Zasada 9 ust. 5 lit. g) ppkt (ii) rozporzgdzen na mocy Protokotu

Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (ii) rozporzadzen na mocy Protokotu i art. 206 RZTUE
wymagaja, aby zgtaszajgcy dokonujgcy zgtoszenia miedzynarodowego wskazujgcego
UE podat drugi jezyk, inny niz pierwszy, wybrany spoé$rod czterech pozostatych
jezykdw EUIPO, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w sekcji wskazujgcej
umawiajgce sie strony w formularzach WIPO MM2 lub MM4.
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Zgodnie z art. 206 RZTUE jezyk zgtoszenia miedzynarodowego jest jezykiem
postepowania w rozumieniu art. 146 ust. 4 RZTUE. Jesli jezyk wybrany przez
posiadacza rejestracji miedzynarodowej w postepowaniu pisemnym nie jest jezykiem
zgtoszenia miedzynarodowego, posiadacz musi dostarczy¢ ttumaczenie na taki jezyk w
ciggu miesigca od przediozenia oryginalnego dokumentu. Je$li w tym terminie nie
wplynie ttumaczenie, uznaje sie, ze EUIPO nie otrzymat oryginalnego dokumentu.

Drugi jezyk podany w zgtoszeniu miedzynarodowym musi by¢ drugim jezykiem w
rozumieniu art. 146 ust. 3 RZTUE, tj. zaakceptowanym jezykiem postepowania przed
EUIPO w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia.

W przypadku niepodania drugiego jezyka ekspert wydaje tymczasowg odmowe
udzielenia prawa ochronnego i daje posiadaczowi dwa miesigce od dnia wydania przez
EUIPO tymczasowej odmowy zgodnie z art. 193 ust. 5 RZTUE na uzupetnienie braku.
W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie bedzie stanowito
zachete dla posiadacza RM do wyznaczenia petnomocnika zgodnie z art. 119 i 120
RZTUE. To zawiadomienie wpisuje sie do rejestru miedzynarodowego, publikuje sie je
w czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe i przekazuje posiadaczowi
RM. Odpowiedz na tymczasowg odmowe nalezy wysta¢ do EUIPO.

Jesli posiadacz RM uzupetni brak i w stosownym przypadku zastosuje sie do wymogu
wyznaczenia petnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, RM podlega
ponownej publikacji.

Jesli brak nie zostanie uzupetniony lub petnomocnik nie zostanie wyznaczony (w
stosownym przypadku), EUIPO potwierdza odmowe wobec posiadacza RM. Posiadacz
ma dwa miesigce na ziozenie odwotania. Po uprawomocnieniu sie decyzji EUIPO
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.

3.3.3.2  Znaki wspdlne i znaki certyfikujgce

Artykuty 74-76, 83, 84 i 194 RZTUE
Artykuty 16, 17 i 33 RWZTUE

Artykut 76 RDZTUE

W systemie ZTUE istniejg trzy rodzaje znakow: znaki indywidualne, znaki wspdlne i
znaki certyfikujgce (wiecej informacji mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci).

W formularzu zgtoszenia miedzynarodowego stosowane jest pojedyncze okreslenie
obejmujgce znaki wspolne, znaki certyfikujgce i znaki gwarancyjne. W zwigzku z tym
RM wskazujgca UE na podstawie krajowego znaku certyfikujacego, znaku
gwarancyjnego lub znaku wspdlnego bedzie wpisywana albo jako znak wspdlny UE,
albo jako unijny znak certyfikujgcy i bedzie wigzato sie to z wniesieniem wyzszych
optat.

Warunki majgce zastosowanie do znakéw wspdlinych UE i unijnych znakéw
certyfikujgcych bedg miaty réwniez zastosowanie do odpowiednich RM wskazujgcych
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UE. Wiecej informacji na temat wymogdéw dotyczgcych rozpatrywania mozna znalez¢ w
Wytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci (pkt 9.2 i 9.3) oraz
Whytycznych, cze$é¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4. Bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji, rozdziat 15: Znaki wspolne Unii Europejskiej oraz rozdziat 16:
Unijne znaki certyfikujgce.

Zgodnie z art. 194 RZTUE, posiadacz musi przedstawi¢ regulamin uzywania znaku
bezposrednio EUIPO w ciggu dwoéch miesiecy od dnia, w ktérym Biuro
Miedzynarodowe powiadomito EUIPO o wskazaniu. Przepisy te muszg zostac
przedtozone w jezyku postepowania.

Na podstawie rozpatrywania szczegoétowych danych dotyczacych znaku i tresci
regulaminu uzywania znaku, EUIPO ustala, czy wskazanie dotyczy znaku wspdlnego
czy znaku certyfikujgcego.

Jesli do tego czasu nie zostanie przedstawiony regulamin uzywania znaku lub je$li
zawiera on nieprawidtowosci bgdz posiadacz nie spetnia wymogéw art. 74 lub 83
RZTUE, ekspert wydaje tymczasowg odmowe udzielenia prawa ochronnego i daje
posiadaczowi dwa miesigce od dnia wydania przez EUIPO  tymczasowej odmowy
zgodnie z art. 33 RWZTUE na uzupetnienie braku. W stosownych przypadkach
zawiadomienie o tymczasowej odmowie bedzie stanowito zachete dla posiadacza RM
do wyznaczenia petnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie
wpisuje sie do rejestru miedzynarodowego, publikuje sie je w czasopismie wydawanym
przez Biuro Miedzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedz na
tymczasowg odmowe nalezy wysta¢ do EUIPO.

Jesli posiadacz RM uzupetni brak i w stosownym przypadku zastosuje sie do wymogu
wyznaczenia petnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, proces rejestracji
miedzynarodowej jest kontynuowany.

Jesli brak nie zostanie uzupetniony lub petnomocnik nie zostanie wyznaczony (w
stosownym przypadku), EUIPO potwierdza odmowe wobec posiadacza RM i wyznacza
dwumiesieczny termin na wniesienie odwotania. Po uprawomocnieniu sie decyzji
Urzad informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.

3.3.3.3 Zastrzezenia starszenstwa

Zastrzezenia starszenstwa zgtoszone wraz ze wskazaniem

Artykut 191 RZTUE

Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (i) i zasada 21bis rozporzadzenia na mocy protokotu

Wskazujgc UE w zgtoszeniu miedzynarodowym lub w drodze pozniejszego zgtoszenia,
zgtaszajgcy moze zastrzec starszenstwo wczesniejszego znaku zarejestrowanego w
panstwie cztonkowskim. W celu zgtoszenia takiego zastrzezenia do zgtoszenia
miedzynarodowego lub wniosku w sprawie pozniejszego wskazania nalezy zatgczyé
formularz MM17, w ktérym dla kazdego zastrzezenia podaje sie:

® panstwo cztonkowskie UE, w ktérym zarejestrowano poprzednie prawo;
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® numer rejestracii;
® date zgtoszenia odpowiedniej rejestracji.

Nie ma przepisu rownowaznego w odniesieniu do art. 39 ust. 2 RZTUE majgcego
zastosowanie do bezposrednich zgtoszeh ZTUE.

Do formularza MM17 nie nalezy zatgcza¢ zadnych $wiadectw ani dokumentéw na
poparcie zastrzezenia starszehstwa, gdyz WIPO nie przekaze ich do EUIPO.

Zastrzezenia starszenstwa przedstawione wraz ze zgtoszeniem miedzynarodowym lub
pozniejszym wskazaniem sg rozpatrywane tak samo, jak zastrzezenia starszenstwa
przedstawione wraz ze zgtoszeniem ZTUE. Wiecej informacji mozna znalez¢ w
Whytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci.

Jesli konieczne jest przedtozenie dokumentacji na poparcie zastrzezenia starszenstwa
lub jesli zastrzezenie zawiera nieprawidtowosci, ekspert wysyta pismo w sprawie
uzupetnienia brakéw, w ktérym daje posiadaczowi RM dwa miesigce na ich usunigcie.
W razie koniecznosci posiadacz RM zostanie réwniez poproszony o wyznaczenie
petnomocnika przed EUIPO.

W przypadku przyjecia przez EUIPO zastrzezenia starszenstwa informuje sie
zainteresowane urzedy ds. wtasnosci intelektualnej. WIPO nie musi by¢ informowane,
gdyz nie jest wymagana zadna zmiana w rejestrze miedzynarodowym.

Jesli brak nie zostanie uzupetniony lub petnomocnik nie zostanie wyznaczony (w
stosownym przypadku), prawo starszenstwa zostaje utracone zgodnie z art. 191 ust. 4
RZTUE. Posiadacz RM moze wystgpi¢ z wnioskiem o decyzje, od ktérej mozna sie
odwotaé. Po uprawomocnieniu sie decyzji EUIPO informuje WIPO o ewentualnej
utracie, odmowie lub uniewaznieniu prawa starszenstwa lub o ewentualnym wycofaniu
zastrzezenia starszenstwa. Zmiany te zostajg wpisane do rejestru miedzynarodowego i
opublikowane przez WIPO.

Zastrzezenia starszenstwa ziozone po przyjeciu przez EUIPO wskazania UE

Artykut 192 RZTUE

Artykut 32 RWZTUE

Zasada 21bis'ust. 2 rozporzgdzenia na mocy protokotu

Po opublikowaniu w Biuletynie ZTUE ostatecznej akceptacji RM posiadacz RM moze
zastrzec starszehstwo wczesniejszego znaku zarejestrowanego w panhstwie
cztonkowskim, sktadajgc wniosek bezposrednio do EUIPO. Kazdy taki wniosek ztozony
do WIPO zostanie uznany za nieztozony.

Kazde zastrzezenie starszenstwa przedstawione w okresie miedzy dokonaniem
zgtoszenia miedzynarodowego a opublikowaniem ostatecznej akceptacji RM uwaza sie
za otrzymane przez EUIPO w dniu opublikowania ostatecznej akceptacji RM, w
zwigzku z czym bedzie badane przez EUIPO po tym terminie.

Jesli konieczne jest przedtozenie dokumentacji na poparcie zastrzezenia starszenstwa
lub jesli zastrzezenie zawiera nieprawidtowos$ci lub jesli wymagane jest wyznaczenie
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petnomocnika przed EUIPO, ekspert wysyta pismo w sprawie uzupetnienia brakow, w
ktérym daje posiadaczowi RM dwa miesigce na ich usuniecie.

W przypadku przyjecia zastrzezenia starszenstwa przez Urzad informuje on WIPO,
ktére odnotowuje ten fakt w rejestrze miedzynarodowym i publikuje odnosng
informacje.

Zainteresowane urzedy ds. wlasnosci intelektualnej informuje sie zgodnie z art. 35
ust. 4 RZTUE.

Jesli brak nie zostanie uzupetniony lub nie zostanie wyznaczony petnomocnik (w
stosownych przypadkach), nastgpi odmowa prawa starszenstwa, a posiadacz RM ma
dwa miesigce na ztozenie odwotania. W takich przypadkach nie informuje sie WIPO. To
samo dotyczy sytuacji, w ktérej zaniechano zastrzezenia starszenstwa.

3.3.3.4  Terminy pozbawione jasnosci i precyzji

Artykuty 33, 41, 1821 193 RZTUE

Artykut 33 RWZTUE

Rejestracje miedzynarodowe wskazujgce UE bada sie w taki sam sposob, jak
bezposrednie zgtoszenia ZTUE, pod katem doprecyzowania niejasnych terminéw w
wykazie towaréw i ustug (zob. Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3:
Klasyfikacja).

Przed zgtoszeniem RM wskazujgcej UE ~mozna przeszuka¢ zawarto$¢
zharmonizowanej bazy danych (ZBD) za pomocg TMclass (http://tmclass.tmdn.org).
ZBD zawiera terminy, ktére zostaty zaakceptowane do celow klasyfikacji we wszystkich
urzedach UE. Uzytkownicy mogg wybiera¢ te wstepnie zatwierdzone terminy, pod
warunkiem ze wchodzg one w zakres znaku podstawowego, aby stworzy¢ swoj wykaz
towardw i ustug, mogg tez rownoczesnie sprawdzié, czy terminy te znajdujg sie w bazie
danych WIPO Madrid Goods & Services Manager (MGS) (https://webaccess.wipo.int/
mgs/). Urzad automatycznie akceptuje wszystkie terminy znajdujgce sie w ZBD.
Wczesniejsze sprawdzenie, czy towary lub ustugi znajdujg sie zarowno w bazie danych
TMclass, jak'i w bazie danych MGS pomoze usprawni¢ proces rejestracji znaku
towarowego w przypadku RM wskazujgcych UE.

Jezeli RM zawiera w wykazie towaréw lub ustug terminy, ktére sg nieprzejrzyste lub
nieprecyzyjne, EUIPO dokona tymczasowej odmowy ochrony i da posiadaczowi dwa
miesigce na uzupetnienie brakéw, liczac od dnia zawiadomienia przez EUIPO o
tymczasowej odmowie zgodnie z art. 33 RZTUE i art. 33 RWZTUE. W stosownych
przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie bedzie stanowito zachete dla
posiadacza RM do wyznaczenia petnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To
zawiadomienie wpisuje sie do rejestru miedzynarodowego, publikuje sie je w
czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM.
Odpowiedz na tymczasowg odmowe nalezy wysta¢ do EUIPO.
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Po wystaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposéb, jak w
przypadku bezposredniego zgtoszenia ZTUE. Tak czesto, jak jest to konieczne, bedzie
miata miejsce bezposrednia wymiana z posiadaczem RM lub jego petnomocnikiem.
Terminy, ktére posiadacz RM musi wyjasni¢, powinny zawsze naleze¢ do tej samej
klasy, co oryginalne brzmienie w rejestrze miedzynarodowym.

Jezeli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzezenie zostanie wycofane lub posiadacz
RM uzupetni braki i w stosownym przypadku zastosuje sie do wymogu wyznaczenia
petnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, EUIPO informuje WIPO o
tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem ze Zadna inna tymczasowa odmowa z
urzedu nie oczekuje na rozstrzygniecie oraz ze nie uptynagt termin do wniesienia
sprzeciwu.

Odpowiedzi otrzymane od posiadacza RM lub jego petnomocnika nie bedg brane pod
uwage, jesli obaj majg siedzibe poza EOG.

Jezeli posiadacz nie zdota przezwyciezyé zastrzezen lub nie ustosunkuje sie do nich,
odmowa tymczasowa zostanie potwierdzona. Innymi stowy, jesli tymczasowa odmowa
odnosita sie tylko do czesci towardw i ustug, odmowa obejmuje tylko takie towary i
ustugi, a pozostate towary i ustugi sg akceptowane. Posiadacz RM ma. dwa miesigce
na ztozenie odwotania.

Po uprawomocnieniu sie decyzji i pod warunkiem, ze odmowa jest catkowita, EUIPO
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jedli odmowa jest jedynie
czesciowa, komunikat przekazuje sie do WIPO po zamknieciu wszystkich innych
procedur lub po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu bez odnotowania zadnych
sprzeciwow (zob. pkt 3.9 ponizej).

3.3.3.5  Ograniczony wykaz towaréw i ustug dotyczacy wskazania UE

Jezeli zgtasza sie ograniczony wykaz towarow i ustug dotyczgcy wskazania UE,
EUIPO zbada, czy zgtaszane towary i ustugi znajdujg sie w gtébwnym wykazie towardéw
i ustug rejestracji miedzynarodowej.

Jezeli w ograniczonym wykazie dotyczagcym UE znajdujg sie terminy, ktérych nie ujeto
w gtownym wykazie towardéw i ustug RM, EUIPO wyda tymczasowg odmowe ochrony i
da posiadaczowi RM dwa miesigce na uzupetnienie brakow, liczac od dnia
zawiadomienia o tymczasowej odmowie. W stosownych przypadkach zawiadomienie o
tymczasowej odmowie bedzie stanowito zachete dla posiadacza RM do wyznaczenia
petnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie wpisuje sie do
rejestru miedzynarodowego, publikuje sie je w czasopiSmie wydawanym przez Biuro
Miedzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedz na tymczasowg odmowe
nalezy wysta¢ do EUIPO.

Po wystaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposéb, jak w
przypadku bezposredniego zgtoszenia ZTUE. Tak czesto, jak jest to konieczne, bedzie
miata miejsce bezposrednia wymiana z posiadaczem RM lub jego petnomocnikiem.

Jezeli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzezenia zostang wycofane lub posiadacz
RM usunie brak i w stosownym przypadku zastosuje sie do wymogu wyznaczenia
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petnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, EUIPO informuje WIPO o
tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem ze zadna inna tymczasowa odmowa z
urzedu nie oczekuje na rozstrzygniecie oraz ze nie uptynagt termin do wniesienia
sprzeciwu; w takim przypadku proces rejestracji miedzynarodowej jest kontynuowany.

Odpowiedzi otrzymane przez posiadacza RM lub jego petnomocnika nie bedg brane
pod uwage, jesli obaj majg siedzibe poza EOG.

Jesli posiadacz nie zdota przezwyciezy¢ zastrzezen, ani nie przekona eksperta, ze sg
one bezpodstawne, lub tez nie ustosunkuje sie nich, odmowa tymczasowa zostanie
potwierdzona. Innymi stowy, jesli tymczasowa odmowa odnosita sie tylko do czesci
towardéw i ustug, odmowa obejmuje tylko takie towary i ustugi, a pozostate towary i
ustugi sg akceptowane. Posiadacz RM ma dwa miesigce na zlozenie odwotania.

Po uprawomocnieniu sie decyzji i pod warunkiem, ze odmowa jest catkowita, EUIPO
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Je$li odmowa jest jedynie
czesciowa, komunikat przekazuje sie do WIPO po zamknieciu wszystkich innych
procedur lub po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu bez odnotowania zadnych
sprzeciwow (zob. pkt 3.9 ponizej).

3.4 Bezwzgledne podstawy odmowy

Artykut 193 RZTUE

Artykut 33 RWZTUE

Zasada 18bis ust. 1 rozporzgdzen na mocy Protokotu

Rejestracie miedzynarodowe = wskazujgce UE podlegajg badaniu pod katem
bezwzglednych podstaw odmowy tak samo, jak bezposrednie zgtoszenia ZTUE (zob.
Whytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4. Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestraciji).

W przypadku gdy EUIPO stwierdzi, ze znak moze zosta¢ objety ochrong oraz ze zadna
inna tymczasowa odmowa z urzedu nie oczekuje na rozstrzygniecie, informuje o
tymczasowym statusie znaku WIPO, zaznaczajgc, ze wykonano badanie z urzedu, ale
w_stosunku do RM mozna nadal zgtasza¢ sprzeciwy lub przedstawia¢ uwagi osob
trzecich. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru miedzynarodowego,
opublikowane w czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe i przekazane
posiadaczowi RM.

W przypadku gdy EUIPO stwierdzi, ze znak nie moze zosta¢ objety ochrong, wydaje
tymczasowg odmowe udzielenia prawa ochronnego, dajgc posiadaczowi RM dwa
miesigce od dnia wystania tymczasowej odmowy na przedstawienie uwag. W
stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie bedzie rowniez
stanowito zachete dla posiadacza do wyznaczenia pethomocnika zgodnie z art. 119 i
120 RZTUE. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru miedzynarodowego,
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opublikowane w czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe i przekazane
posiadaczowi RM. Odpowiedz na tymczasowg odmowe nalezy wysta¢ do EUIPO.

Jesli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzezenia zostang wycofane, ekspert
informuje WIPO o tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem ze Zadna inna
tymczasowa odmowa z urzedu nie oczekuje na rozstrzygniecie oraz ze nie uptynat
termin do wniesienia sprzeciwu.

EUIPO wcigz moze jednak wznowi¢ badanie bezwzglednych podstaw odmowy z
wiasnej inicjatywy w dowolnym momencie przed wydaniem ostatecznego oswiadczenia
0 przyznaniu prawa ochronnego, ale nie pdzniej niz po uptywie okresu 18 miesiecy, w
trakcie ktérego EUIPO moze poinformowac¢ WIPO o wszelkich mozliwych podstawach
odmowy (zob. pkt 3.1 powyzej).

Po wystaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposob, jak w
przypadku bezposredniego zgtoszenia ZTUE. Tak czesto, jak jest to konieczne, bedzie
miata miejsce bezposrednia wymiana z posiadaczem lub jego petnomocnikiem.

Odpowiedzi otrzymane przez posiadacza RM lub jego petnomocnika nie beda brane
pod uwage, jesli obaj majg siedzibe poza EOG.

Jesli posiadacz nie zdota przezwyciezy¢ zastrzezen, ani nie przekona eksperta, ze sg
one bezpodstawne, lub tez nie ustosunkuje sie do nich, odmowa zostanie
potwierdzona. Innymi stowy, jesli tymczasowa odmowa odnosita sie tylko do czesci
towardéw i ustug, odmowa obejmuje tylko takie towary i ustugi, a pozostate towary i
ustugi sg akceptowane. Posiadacz RM ma dwa miesigce na ztozenie odwotania.

Po uprawomocnieniu sie decyzji i pod warunkiem, ze odmowa jest catkowita, EUIPO
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jesli odmowa na
bezwzglednych podstawach jest jedynie czesciowa, komunikat przekazuje sie do
WIPO po zamknigciu wszystkich innych procedur lub po uptywie terminu na wniesienie
sprzeciwu bez odnotowania zadnych sprzeciwow (zob. pkt 3.9 ponizej).

3.5 Uwagi oséb trzecich

Art. 45 i art. 193 ust. 7. RZTUE

Uwagi 0sob trzecich mogg by¢ przedktadane we wtasciwy sposéb EUIPO od dnia, w
ktérym EUIPO zawiadomiono o RM i co najmniej do kohca terminu na wniesienie
sprzeciwu oraz, jesli zgtoszono sprzeciw, do czasu jego rozstrzygniecia, lecz nie diuzej
niz do konca okresu 18 miesiecy, w ktérym EUIPO ma poinformowa¢ WIPO o
wszystkich mozliwych podstawach odmowy (zob. pkt 3.1 powyzej).

W przypadku otrzymania uwag oséb trzecich zanim EUIPO poinformuje WIPO o
wynikach rozpatrywania bezwzglednych podstaw i jesli EUIPO uzna uwagi za
uzasadnione, wydana zostaje tymczasowa odmowa.

W przypadku otrzymania uwag osob trzecich po wydaniu tymczasowej odmowy na
podstawach bezwzglednych w stosunku do towarow i ustug innych niz te, do ktérych
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odnoszg sie uwagi, i jesli EUIPO uzna uwagi za uzasadnione, wydana zostaje kolejna
tymczasowa odmowa.

W przypadku otrzymania uwag osob trzecich po ustanowieniu statusu tymczasowego
znaku, i jesli EUIPO uwaza je za uzasadnione, na podstawie uwag oséb trzecich
zostaje wydana tymczasowa odmowa. Uwagi zatgcza sie do tymczasowej odmowy.

Dalsza procedura sprawdzajgca jest taka sama, jak procedura opisana w Wytycznych,
cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1: Procedura, pkt 3.1.

Jesli EUIPO uzna uwagi za nieuzasadnione, po prostu przekazuje je zgtaszajgcemu
bez informowania WIPO.

3.6 Sprzeciw

Artykut 196 RZTUE

Artykuty 77 i 78 RDZTUE

3.6.1 Terminy

Sprzeciw wobec rejestracji miedzynarodowej mozna zgtosic miedzy pierwszym a
czwartym miesigcem po dacie pierwszej ponownej publikacji. Przyktadowo jesli
pierwsza ponowna publikacja ma miejsce 15.02.2017, termin do wniesienia sprzeciwu
zaczyna sie 15.03.2017, a konczy sie 15.06.2017.

Termin do wniesienia sprzeciwu jest staly i niezalezny od wyniku procedury badania
bezwzglednych podstaw odmowy. ‘Niemniej jednak wszczecie postepowania
sprzeciwowego zalezy od wyniku rozpatrywania z urzedu, o ile postepowanie
sprzeciwvowe moze zostaC zawieszone w przypadku wydania z urzedu decyzji
odmownej w odniesieniu do tych samych towardw i ustug.

Sprzeciwy zgtoszone po ponownej publikacji rejestracji miedzynarodowej, lecz przed
rozpoczeciem terminu do  wniesienia sprzeciwu, bedg zawieszone i uznane za

zgtoszone w pierwszym dniu terminu do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wycofania
sprzeciwu przed tym terminem, optata za sprzeciw podlega zwrotowi.

3.6.2 Potwierdzenie odbioru i poinformowanie posiadacza

Artykut 4 i art. 77 ust. 3 RDZTUE

EUIPO wydaje osobie wnoszgcej sprzeciw potwierdzenie odbioru. W przypadku gdy
sprzeciw otrzymano przed rozpoczeciem terminu do wniesienia sprzeciwu, osobie
wnoszacej sprzeciw wysyla sie pismo z informacjg, ze sprzeciw zostanie uznany za
wniesiony pierwszego dnia terminu do wniesienia sprzeciwu oraz do tego czasu
zostanie zawieszony.
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EUIPO wysyta takze kopie sprzeciwu posiadaczowi RM lub, jesli wyznaczyt on
petnomocnika przed WIPO, a EUIPO znajduje sie w posiadaniu wystarczajgcych
informaciji kontaktowych, takiemu petnomocnikowi, nawet jesli jego siedziba znajduje
sie poza EOG, w celach informacyjnych.

3.6.3 Optaty

Art. 99 i art. 196 ust. 2 RZTUE

Sprzeciw traktuje sie za nalezycie wniesiony, jesli uiszczona zostata optata za
sprzeciw. Jedli nie stwierdzono uiszczenia optaty w terminie do wniesienia sprzeciwu,
uznaje sie, ze sprzeciw nie zostat wniesiony.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie zgadza sie z tym ustaleniem, ma prawo ubiega¢ sie
o formalng decyzje dotyczgcg utraty praw. W przypadku gdy EUIPO postanowi
potwierdzi¢ ustalenie, informowane sg o tym obie strony. Jesli osoba wnoszaca
sprzeciw odwota sie od tej decyzji, EUIPO przekazuje do WIPO tymczasowg odmowe,
nawet niekompletng, w wytgcznym celu dotrzymania terminu 18 miesiecy. W
przypadku uprawomocnienia sie decyzji tymczasowa odmowa zostaje cofnieta. W
przeciwnym razie postepowanie sprzeciwowe jest wszczynane standardowo.

3.6.4 Badanie dopuszczalnosci

Artykut 119 ust. 2 RZTUE

Artykuty 5 i 78 RDZTUE

EUIPO sprawdza, czy sprzeciw jest dopuszczalny i czy zawiera wszystkie dane
wymagane przez WIPO.

W przypadku uznania sprzeciwu za niedopuszczalny EUIPO odpowiednio informuje
posiadacza RM, a do WIPO nie jest wysytana tymczasowa odmowa ze wzgledu na
Sprzeciw.

Petne szczegotowe informacje o postepowaniu sprzeciwowym mozna znalez¢ w
Wytycznych, czes$€ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe.

3.6.5 Jezyk postepowania

Artykut 146 ust. 6 RZTUE

Artykut 3 RDZTUE

Sprzeciwy (tak jak wnioski o uniewaznienie) nalezy sklada¢ w jezyku rejestraciji
miedzynarodowej (pierwszy jezyk) lub w drugim jezyku, ktéry posiadacz rejestracji
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miedzynarodowej ma obowigzek poda¢, wskazujgc UE. Osoba wnoszaca sprzeciw
moze wybra¢ jeden z tych dwdch jezykdw jako jezyk postepowania sprzeciwowego.
Sprzeciw moze takze zosta¢ wniesiony w dowolnym sposréd trzech jezykéw EUIPO,
pod warunkiem ze w ciggu miesigca zostanie przedstawione ttumaczenie na jezyk
postepowania.

EUIPO uzyje:

® jezyka postepowania sprzeciwowego wybranego przez osobe wnoszgcg sprzeciw
we wszystkich komunikatach przekazywanych bezposrednio stronom;

® jezyka, w ktérym RM zostata zarejestrowana przez WIPO (pierwszy jezyk), w calej
korespondencji z WIPO, np. przekazujgc tymczasowg odmowe.

3.6.6 Peinomocnik posiadacza RM

3.6.6.1 Zawiadomienie o sprzeciwie

Artykut 4 RDZTUE

W stosownych przypadkach w zawiadomieniu o 'sprzeciwie EUIPO informuje
petnomocnika przed WIPO, Ze jesli posiadacz RM nie wyznaczy petnomocnika
odpowiadajgcego wymogom okreslonym w art. 119 ust. 3 lub art. 120 RZTUE w
okresie jednego miesigca od otrzymania zawiadomienia, po uznaniu sprzeciwu za
dopuszczalny EUIPO przekaze posiadaczowi RM formalny wymog wyznaczenia
petnomocnika wraz z terminami zgtaszania sprzeciwow.

Jezeli posiadacz RM ma w EOG petnomocnika WIPO, ktory nie figuruje w bazie
danych petnomocnikéw prowadzonej przez EUIPO, EUIPO informuje takiego
petnomocnika, ze jesli zamierza on reprezentowac posiadacza RM przed EUIPO, musi
okresli¢ podstawe swojego uprawnienia (tj. czy jest prawnikiem praktykiem, czy tez
zawodowym petnomocnikiem w rozumieniu art. 120 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE, badz
tez petnomocnikiem bedgcym pracownikiem przedsiebiorstwa zgodnie z art. 119 ust. 3
RZTUE) (zob.  Wytyczne, cze$¢ A: Zasady ogdlne, dziat 5. Zawodowe
petnomocnictwo).

3.6.6.2  Zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania sprzeciwowego

Artykut 6 ust. 1 RDZTUE

W przypadku stwierdzenia, ze sprzeciw jest dopuszczalny, i jesli mimo wezwania, o
ktérym mowa w pkt 3.6.6.1 powyzej, posiadacz RM nie wyznaczyt petnomocnika przed
uznaniem sprzeciwu za dopuszczalny, dalsze postepowanie zalezy od tego, czy
posiadacz RM ma obowigzek posiadania petnomocnika przed EUIPO zgodnie z
art. 119 ust. 2 RZTUE.
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e Jedli posiadacz RM nie ma obowigzku posiadania petnomocnika przed EUIPO,
postepowanie jest kontynuowane z bezposrednim udziatem posiadacza RM, t{j.
wysyta mu sie zawiadomienie o dopuszczalnosci sprzeciwu i informuje sie go o
terminach uzasadnienia.

e Jedli posiadacz RM ma obowigzek posiadania petnomocnika przed EUIPO,
posiadacza RM zawiadamia sie o dopuszczalnos$ci sprzeciwu i formalnie wzywa sie
go do wyznaczenia petnomocnika w ciggu dwdch miesiecy od otrzymania
zawiadomienia (art. 77 ust. 4 RDZTUE), gdyz w przeciwnym razie RM zostanie
odrzucona z prawem do odwotania. Po uprawomocnieniu sie decyzji zamyka sie
postepowanie sprzeciwowe i informuje sie WIPO. W zakresie podziatu kosztow
zastosowanie majg normalne zasady. Oznacza to, ze nie jest wydawana decyzja w
sprawie kosztéw, a optata za sprzeciw nie podlega zwrotowi.

3.6.7 Tymczasowa odmowa (na wzglednych podstawach)

Artykut 78 RDZTUE

Artykut 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 lit. a) i b) protokotu madryckiego

Zasada 17 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. v) rozporzadzen na mocy Protokotu

Kazdy sprzeciw uznany za wniesiony i dopuszczalny skutkuje wystaniem do WIPO
zawiadomienia o tymczasowej odmowie ze wzgledu na sprzeciw oczekujacy na
rozpatrzenie. WIPO informuje sie o kazdym dopuszczalnym sprzeciwie nalezycie
wniesionym w terminie do wniesienia sprzeciwu, przekazujgc osobne zawiadomienie o
tymczasowej odmowie dla kazdego sprzeciwu.

Tymczasowa odmowa moze by¢ czesciowa lub catkowita. Bedzie ona zawierata
wczedniejsze prawa, odpowiedni wykaz towarow i ustug, na ktorych opiera sie
sprzeciw, a w przypadku czesciowej odmowy — wykaz towardw i ustug, przeciwko
ktérym skierowany jest sprzeciw.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ wykaz towardw i ustug, na ktérym oparty
jest sprzeciw, w jezyku postepowania sprzeciwowego. EUIPO wysyta do WIPO wykaz
w tym jezyku i nie tumaczy go na jezyk rejestracji miedzynarodowe;j.

To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru miedzynarodowego, opublikowane w
czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe i przekazane posiadaczowi
RM. Nie podaje sie w nim jednak zadnego terminu, gdyz termin wszczecia
postepowania okreslony jest w bezposrednim zawiadomieniu stron wystanym
réwnolegle przez EUIPO, jak w przypadku zwyktego ZTUE.
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3.6.8 Zawieszenie sprzeciwu w przypadku oczekujacej na
rozpatrzenie z urzedu tymczasowej odmowy

Artykut 6 ust. 2 i art. 77 ust. 5 RDZTUE

Jezeli sprzeciw zostat wniesiony po wydaniu przez EUIPO jednej lub wiecej
tymczasowych odméw z urzedu w odniesieniu do tych samych towaréw i ustug, EUIPO
poinformuje WIPO o tymczasowej odmowie w oparciu o sprzeciw i poinformuje strony,
ze od daty powiadomienia postepowanie sprzeciwowe zostaje zawieszone do czasu
wydania ostatecznej decyzji w odniesieniu do odméw z urzedu.

W przypadku gdy tymczasowa odmowa z urzedu prowadzi do prawomocnej odmowy
udzielenia prawa ochronnego w stosunku do wszystkich towaréw i ustug lub do tych
zakwestionowanych w sprzeciwie, postepowanie sprzeciwowe zamyka sie bez
wydawania decyzji, a optata za sprzeciw zostaje zwrécona.

Jesli odmowa z urzedu nie zostaje podtrzymana lub zostaje podtrzymana tylko
czesciowo, postepowanie sprzeciwowe wznawia sie w odniesieniu do pozostatych
towarow i ustug.

3.7 Uniewaznienie RM lub zrzeczenie sie wskazania UE

Jesli w zwigzku z tymczasowg odmowg z urzedu lub z uwagi na wzgledne podstawy
posiadacz wystgpi o uniewaznienie RM dokonanej w rejestrze miedzynarodowym lub
zrzeka sie wskazania UE, postepowanie zamyka sie po otrzymaniu zawiadomienia
przez WIPO. Dlatego tez zaleca sie usilnie, aby posiadacz informowat Urzad w tym
samym czasie, w ktorym sktada wniosek do WIPO. Urzad zawiesi postepowanie w
sprawie odmowy do czasu otrzymania od WIPO zawiadomienia o uniewaznieniu lub
zrzeczeniu sie.

Jezeli dojdzie do- tego przed rozpoczeciem sie czesci spornej postepowania
sprzeciwowego, opfata za sprzeciw zostaje zwrdcona osobie wnoszacej sprzeciw, gdyz
sytuacja taka jest rownowazna z wycofaniem zgtoszenia ZTUE. Posiadacz RM musi
przedtozy¢ taki wniosek WIPO (lub poprzez urzad pochodzenia) na oficjalnym
formularzu (MM7/MM8). EUIPO nie moze wystepowac jako posrednik i nie przekazuje
takich wnioskéw do WIPO.

Uniewaznienie RM na wniosek urzedu pochodzenia (ze wzgledu na ,centralny atak” w
piecioletnim okresie zaleznosci) uwaza sie jednak za réwnowazne odrzuceniu
zgtoszenia ZTUE w réwnolegtym postepowaniu zgodnie z art. 6 ust. 2 RDZTUE. W
takim przypadku opftata za sprzeciw nie jest zwracana.
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3.8 Ograniczenia wykazu towaréw i ustug

Artykut 9bis pkt (iii) protokotu madryckiego

Zasada 25 rozporzadzeh na mocy Protokotu

W przypadkach gdy na rozstrzygniecie nie oczekuje zadna tymczasowa odmowa,
wszystkie ograniczenia muszg by¢ sktadane wytacznie za posrednictwem WIPO. To
samo dotyczy ograniczen wniesionych w trakcie postepowania w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia. WIPO zarejestruje ograniczenie i
przekaze je EUIPO do rozpatrzenia.

W nastepstwie tymczasowej odmowy ograniczenia mogg by¢ zgtaszane za
posrednictwem WIPO lub bezposrednio do EUIPO.

Posiadacz RM powinien poinformowa¢ Urzgd niezwitocznie po ziozeniu wniosku o
ograniczenie (MM6/MM8) do WIPO. Procedura odmowy  zostanie wowczas
zawieszona do czasu otrzymania od WIPO powiadomienia o ograniczeniu (tj. po
wpisaniu ograniczenia do rejestru WIPO). O ile ograniczenie pozwala na uchylenie
sprzeciwu, EUIPO poinformuje WIPO, ze tymczasowa odmowa zostata wycofana.

Jezeli w nastepstwie tymczasowej odmowy posiadacz RM zdecyduje sie ograniczyé
wykaz towarow i ustug poprzez ztozenie wniosku o ograniczenie do EUIPO, a nie za
posrednictwem WIPO, EUIPO po prostu potwierdzi tymczasowg odmowe. Innymi
stowy, w rejestrze WIPO zapisana zostanie czesciowa odmowa, a nie ograniczenie
jako takie.

We wszystkich przypadkach EUIPO rozpatruje ograniczenia w taki sam sposoéb, jak
ograniczenia lub czesciowe zrzeczenia sie ZTUE lub zgtoszenia ZTUE (zob. Wytyczne,
czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja oraz czes¢ E: Czynnosci
wykonywane w rejestrze, dziat 1: Zmiany w rejestracji). W przypadku gdy ograniczenie
zostato przedtozone poprzez WIPO, a EUIPO uwaza je za niedopuszczalne, zostaje
wydane oswiadczenie, ze ograniczenie nie obowigzuje na terytorium UE, zgodnie z
zasadg 27 ust. & rozporzadzen na mocy Protokotu. Oswiadczenie takie nie podlega
przegladowi.ani odwotaniu.

Wniosek o ograniczenie musi byé zlozony za posrednictwem WIPO we
wszystkich przypadkach, w ktérych posiadacz RM chce zlozyé wniosek o
konwersje.

Czesciowe uniewaznienia na wniosek urzedu pochodzenia (ze wzgledu na ,centralny
atak” w piecioletnim okresie zaleznosci) EUIPO rejestruje bez zmian.

W przypadku gdy ograniczenie przedtozono przed rozpoczeciem czesci spornej
postepowania sprzeciwowego i umozliwia ono zamkniecie tego postepowania, optate
za sprzeciw zwraca sie osobie wnoszgcej sprzeciw.
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3.9 Potwierdzenie lub wycofanie tymczasowej odmowy i
wydanie oswiadczenia o przyznaniu prawa ochronnego

Artykut 33 ust. 2 RWZTUE

Artykut 78 ust. 5iart. 79 ust. 1 RDZTUE

Zasada 18ter ust. 1-3 rozporzgdzen na mocy Protokotu

Jesli jedno lub kilka zawiadomieh o tymczasowej odmowie przestano do WIPO, po
dopetnieniu wszystkich procedur i uprawomocnieniu sie wszystkich decyzji EUIPO
musi dokonac jednego z nastepujacych dziatan:

® potwierdzi¢ wobec WIPO tymczasowag odmowe (tymczasowe odmowy);

* wysta¢ do WIPO oswiadczenie o przyznaniu prawa ochronnego z zaznaczeniem, ze
tymczasowa odmowa (tymczasowe odmowy) zostata (zostaty) w catosci lub w
czesci wycofana (wycofane). O$wiadczenie o przyznaniu prawa ochronnego musi
wskazywaé, w odniesieniu do ktérych towaréw i ustug zaakceptowano znak.

Jesli po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu RM nie stata sie przedmiotem
tymczasowej odmowy, EUIPO wysyla do WIPO os$wiadczenie o przyznaniu prawa
ochronnego w odniesieniu do wszystkich towardw i ustug:.

W oswiadczeniu o przyznaniu prawa ochronnego musi by¢ podana data ponownej
publikacji RM w czesci M.3 Biuletynu ZTUE.

EUIPO nie wydaje zadnego swiadectwa rejestracji w odniesieniu do RM.

3.10 Druga ponowna publikacja

Artykut 189 ust. 2 i 3 oraz art. 190 ust. 2 i art. 203 RZTUE

EUIPO dokonuje drugiej ponownej publikacji, kiedy, po zamknieciu wszystkich
procedur RM jest (przynajmniej czesciowo) chroniona w UE.

Data drugiej ponownej publikacji stanowi poczatek piecioletniego okresu uzywania oraz
termin, od ktérego na rejestracje mozna sie powotywaé¢ w stosunku do podmiotu
naruszajgcego.

Od dnia drugiej ponownej publikacji RM ma takie same skutki, jak zarejestrowany
ZTUE. Skutki te mogg zatem wejs¢ w zycie przed uptywem terminu 18 miesiecy.

W czesci M.3.1 Biuletynu ZTUE publikuje sie jedynie nastepujgce dane:
111 numer rejestracji miedzynarodowej;

460 data publikacji w czasopismie wydawanym przez Biuro Miedzynarodowe (w
stosownych przypadkach);

400 daty, numery i strony poprzednich publikacji w Biuletynie ZTUE;
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450 data publikacji rejestracji miedzynarodowej lub pdzniejszego wskazania w
Biuletynie ZTUE.

3.1 Przeniesienie wskazania UE

Artykut 201 RZTUE

RM stanowi jedng rejestracje do celéw administracyjnych, gdyz jest to jeden wpis w
rejestrze miedzynarodowym. W praktyce jest to jednak zbior znakdéw krajowych
(regionalnych) pod wzgledem skutkédw materialnych i znaku towarowego jako
przedmiotu witasnosci. W odniesieniu do powigzania ze znakiem podstawowym,
podczas gdy RM musi by¢ pierwotnie dokonana w imieniu wtasciciela znaku
podstawowego, pdzniej moze by¢ przenoszona niezaleznie od tego znaku.

W rzeczywistosci ,przeniesienie rejestracji miedzynarodowej” to po prostu
przeniesienie znaku ze skutkiem dla jednej, kilku lub wszystkich wskazanych
umawiajgcych sie stron oraz w odniesieniu do wszystkich lub niektorych towaréw i
ustug. Innymi stowy, jest rownowazne przeniesieniu odpowiedniej liczby znakéw
krajowych (regionalnych).

Przeniesienia nie mogg by¢ przedktadane bezposrednio EUIPO jako wskazanemu
urzedowi. Muszg one zosta¢ przediozone WIPO lub za posrednictwem urzedu
umawiajgcej sie strony wiasciwej dla posiadacza za pomocg formularza WIPO MM5.
Po zarejestrowaniu przez WIPO zmiana wtasnosci wskazania UE jest zgtaszana do
EUIPO i automatycznie wpisywana do bazy danych EUIPO.

Jako wskazany urzgd EUIPO nie ma nic do rozpatrywania w zwigzku z przeniesieniem.
Zasada 27 ust. 4 rozporzgdzeh na mocy Protokotu zezwala wskazanemu urzedowi na
o$wiadczenie WIPO, Zze w zakresie, w jakim dotyczy to jego wskazania, zmiana
wiasnosci pozostaje bez skutkéw. EUIPO nie stosuje jednak tego przepisu, gdyz nie
ma uprawnieh do ponownego rozpatrzenia, czy zmiana w rejestrze miedzynarodowym
opierata sie na dowodzie przeniesienia.

3.12 Uniewaznienie, wygasniecie i powdédztwa wzajemne

Artykuty 58—60, art. 189 ust. 2 i art. 190 ust. 2 oraz art. 198 i 203 RZTUE

Artykut 34 RWZTUE

Skutki RM wskazujgcej UE mogg zostaé uznane za niewazne. Wniosek o
uniewaznienie skutkow RM wskazujgcej UE odpowiada wnioskowi o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie wedtug terminologii ZTUE.

Nie ma limitu czasowego na zilozenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie, z nastepujgcymi wyjgtkami:
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® wniosek o uniewaznienie RM wskazujgcej UE jest dopuszczalny jedynie wéwczas,
gdy wskazanie zostato ostatecznie przyjete przez EUIPO, a mianowicie po wystaniu
oswiadczenia o przyznaniu prawa ochronnego;

® wniosek o stwierdzenie wygasniecia ze wzgledu na nieuzywanie RM wskazujgcej
UE jest dopuszczalny jedynie wéwczas, gdy ostateczna akceptacja RM zostata
ponownie opublikowana przez EUIPO co najmniej pie¢ lat przed datg ztozenia
wniosku (zob. art. 203 RZTUE, stanowigcy, ze data publikacji w zastosowaniu
art. 190 ust. 2 RZTUE zastepuje date rejestracji do celéw okreslenia daty, od ktorej
znak podlegajgcy rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej UE musi byé
rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej).

EUIPO bada wniosek tak, jak gdyby byt on skierowany przeciwko bezposredniemu
ZTUE (wiecej informacji mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ D: Uniewaznienie).

W przypadku gdy RM wskazujgca UE zostaje catkowicie lub czesciowo uniewazniona
lub stwierdza si¢ jej wygasniecie na mocy ostatecznej decyzji lub w wyniku powédztwa
wzajemnego, EUIPO zawiadamia WIPO zgodnie z art. 5 ust. 6 protokotu madryckiego i
zasadg 19 rozporzadzen na mocy Protokolu. WIPO odnotowuje uniewaznienie/
wygasniecie i publikuje informacje o nim w czasopisSmie wydawanym przez Biuro
Miedzynarodowe.

4 Konwersja, przeksztalcenie, zastgpienie

4.1 Uwagi wstepne

Konwersja czy przeksztatcenie

W przypadku gdy RM wskazujgca UE przestaje wywotywaé skutki prawne,
zastosowanie majg obie mozliwosci, lecz z r6znych powoddw.

e W przypadku gdy RM wskazujaca UE zostaje ostatecznie odrzucona przez EUIPO
lub przestaje wywotywac skutki prawne z przyczyn niezaleznych od podstawowego
znaku towarowego, dostepna jest tylko konwersja. Konwersja jest mozliwa w
okreslonym terminie, nawet jesli do tego czasu dokonano takze uniewaznienia RM
w rejestrze miedzynarodowym na wniosek urzedu pochodzenia, tj. poprzez ,atak
centralny”.

®* W przypadku gdy RM przestaje wywotywac skutki prawne, poniewaz podstawowy
znak byt przedmiotem ,ataku centralnego” w piecioletnim okresie zaleznosci,
mozliwe jest przeksztatcenie w bezposrednie zgtoszenie ZTUE. Przeksztatcenie nie
jest mozliwe, w przypadku gdy RM odwotano na wniosek posiadacza lub posiadacz
zrzekt sie w catosci lub w czesci wskazania UE. W chwili sktadania wniosku o
przeksztatcenie wskazanie UE musi by¢ nadal obowigzujgce, tzn. nie moze byé¢ w
sposob prawomocny odrzucone przez EUIPO; w przeciwnym razie nic nie zostaje
do przeksztatcenia, a jedyng mozliwoscig jest konwersja wskazania.
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4.2 Konwersja

Artykuty 139-141 i art. 202 RZTUE

Zasada 24 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporzgdzen na mocy Protokotu

Prawna mozliwo$¢ konwersiji 89 wywodzi sie z systemu ZTUE, ktdry dostosowano tak,
aby umozliwi¢c konwersje wskazania UE w RM na zgtoszenie krajowego znaku
towarowego, dokfadnie tak jak w przypadku bezposredniego ZTUE. System ZTUE i
system madrycki dostosowano zatem tak, aby umozliwi¢ konwersje na wskazanie
panstwa cztonkowskiego nalezgcego do systemu madryckiego (tzw. ,opcja zwrotna”®).
Malta nie nalezy do systemu madryckiego.

W tym ostatnim przypadku do WIPO przekazywany jest wniosek o pozniejsze
wskazanie panstwa cztonkowskiego (panstw cztonkowskich). Ten rodzaj pozniejszego
wskazania jest jedynym, ktéry, zamiast do urzedu pochodzenia lub bezposrednio do
WIPO, nalezy sktada¢ poprzez wskazany urzad.

Wiecej informacji na temat konwersji mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ E:
Czynnos$ci wykonywane w rejestrze, dziat 2: Konwersja.

4.3 Przeksztatcenie

Artykut 111 ust. 2 lit. p) i art. 204 RZTUE

Artykut 36 RWZTUE

Artykut 6 ust. 3 i art. 9quinquies protokotu madryckiego

4.3.1 Uwagi wstepne

Przeksztatcenie wywodzi sie wytgczenie z protokotu madryckiego. Wprowadzono je w
celu ztagodzenia konsekwencji piecioletniego okresu zaleznosci wprowadzonego juz
porozumieniem madryckim. W przypadku uniewaznienia RM w catoéci lub w czesci ze
wzgledu na fakt, ze znak podstawowy przestat wywotywac skutki prawne, i gdy
posiadacz dokona zgtoszenia tego samego znaku w odniesieniu do tych samych
towardéw i ustug, co w przypadku uniewaznionej rejestracji, w urzedzie dowolne;j
umawiajgcej sie strony, w odniesieniu do ktérej RM miata skutki prawne, takie
zgtoszenie traktuje sie jako dokonane w dniu zgtoszenia RM lub, jesli umawiajgce sie

80 w jezyku angielskim stowa ,conversion” uzywa sie do opisania specyficznej procedury prawnej w systemie ZTUE
(art. 139 i nast. RZTUE), natomiast terminem ,transformation” okresla sie procedure, o ktérej mowa w art. 9
quinquies protokotu madryckiego. W innych jezykach te dwie rézne procedury prawne opisuje sie tylko jednym
terminem (np. po hiszpansku ,transformaciéon”). W celu uniknigcia nieporozumien angielskie stowo ,conversion”
mozna dodawa¢ w nawiasie, kiedy np. uzywa si¢ hiszpanskiego stowa ,transformacion” w rozumieniu art. 139
RZTUE.
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strony wskazano pézniej, w dniu pdzniejszego wskazania. Zgtoszeniu takiemu
przypisuje sie takze ten sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).

Takie zgtoszenie nie jest regulowane protokotem madryckim, a takze WIPO nie jest w
zaden sposob zaangazowane. Inaczej niz w przypadku konwersji, przeksztatcenie
wskazania UE na zgloszenia krajowe nie jest mozliwe. Nie jest takze mozliwe
przeksztatcenie wskazania UE na wskazania indywidualnych panstw cztonkowskich. W
przypadku wskazania UE, RM wywotuje skutki prawne w UE, a nie w poszczegdinych
panstwach cztonkowskich UE jako takich.

W chwili skladania wniosku o przeksztaticenie wskazanie UE musi by¢é nadal
obowigzujgce, tzn. nie moze by¢ w sposéb prawomocny odrzucone przez EUIPO; w
przeciwnym razie nic nie zostaje do przeksztaicenia, a jedyng mozliwoscig jest
konwersja wskazania.

4.3.2 Zasada i skutki prawne

Artykut 32 RZTUE

Po uniewaznieniu w catosci lub w czesci RM wskazujacej UE na wniosek urzedu
pochodzenia na podstawie art. 9quinquies protokotu madryckiego (tj. w wyniku
.centralnego ataku” w piecioletnim okresie zaleznos$ci) posiadacz moze dokonaé
,bezposredniego” zgtoszenia ZTUE w odniesieniu do tego samego znaku oraz tych
samych towardéw i ustug, co w przypadku uniewaznionego znaku.

Zgtoszenie wynikajgce z przeksztatcenia traktowane jest przez EUIPO tak, jak gdyby
dokonano go w dniu dokonania pierwotnej RM lub w przypadku, gdy UE wskazano po
dokonaniu RM, w dniu pézniejszego wskazania. Zgtoszeniu takiemu przypisuje sie
takze ten sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).

Data RM lub pézniejszego wskazania nie staje si¢ data zgtoszenia znaku
towarowego Unii Europejskiej. Artykut 32 RZTUE, stosowany odpowiednio, okresla
jasne warunki ustalania daty zgtoszenia, takze z zastrzezeniem uiszczenia optaty za
zgtoszenie w terminie jednego miesigca. Niemniej jednak data RM lub pozniejszego
wskazania jest datg stuzaca do okreslenia ,skutku wczesniejszego prawa” w zwigzku z
ZTUE do celéw poszukiwan dotyczacych pierwszenstwa, sprzeciwéw itd.

Inaczej niz w przypadku zastrzezeh pierwszenstwa i starszehnstwa (art. 41 ust. 8
RZTUE), nie jest mozliwe stosowanie ,podzielonej”’ lub ,czesciowej” daty, gdzie jedna
data odnosi sie do towardw i ustug objetych rejestracjag miedzynarodowa, zas data
zgtoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej jest datg wtasciwg w odniesieniu do
dodatkowych towaréw i ustug. Takie czeSciowe przeksztatcenie nie jest przewidziane w
art. 9 quinquies protokotu madryckiego ani w art. 204 RZTUE.

Przedtuzenie rejestraciji liczy sie od dnia zgtoszenia przeksztatconego ZTUE.
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4.3.3 Procedura

Zgodnie z art. 9quinquies protokotu madryckiego powotanie sie na prawo do
przeksztatcenia wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw:

® zgtoszenia dokonano w okresie trzech miesiecy od dnia, w ktérym w catosci lub w
czesci uniewazniono RM, oraz

e towary i ustugi objete zgtoszeniem w rzeczywistosci znajdujg sie w wykazie towardéw
i ustug wskazania UE.

Urzad odrzuci wszelkie zgtoszenia ZTUE wynikajgce z przeksztatcenia RM dokonane
zbyt wczesnie, tj. przed odnotowaniem anulowania RM przez WIPO.

Zgtaszajacy powinien powotaé sie na to prawo w odpowiedniej sekcji w formularzu
zgtoszenia ZTUE. Nalezy poda¢ nastepujgce informacie:

1. numer RM, ktérg uniewazniono w catosci lub w czesci;

2. data catkowitego lub czesciowego uniewaznienia RM przez WIPO;

3. data RM zgodnie z art. 3 ust. 4 protokotu madryckiego lub data terytorialnego
rozszerzenia na UE dokonanego po RM zgodnie z art. 3ter ust. 2 PM;

4. ewentualna data zastrzezenia pierwszenhstwa podana w RM.

Urzad wzywa zgtaszajgcego do uzupetnienia stwierdzonych brakéw w terminie dwéch
miesiecy.

Jesli braki nie zostang uzupetnione, prawo do daty RM lub rozszerzenia terytorialnego i
ewentualnego pierwszenstwa RM zostaje utracone. Innymi stowy, w przypadku
prawomocnego odrzucenia przeksztatcenia zgtoszenie ZTUE rozpatruje sie jako
~ZWykte” zgtoszenie.

434 Rozpatrywanie wniosku

4.3.4.1 Whiosek o przeksztatcenie RM wskazujgcej UE w przypadku gdy nie
opublikowano zadnych danych szczegdtowych

W przypadku gdy wniosek o przeksztatcenie odnosi sie do RM wskazujgcej UE, ktérej
danych szczegotowych nie opublikowano zgodnie z art. 190 ust. 2 RZTUE (innymi
stowy, nie zostata ostatecznie przyjeta przez EUIPO), ZTUE wynikajacy z
przeksztatcenia traktuje sie jak zwykle zgtoszenie ZTUE; zostanie ono rozpatrzone pod
katem klasyfikacji, formalnosci i bezwzglednych podstaw odmowy oraz opublikowane
do celdéw sprzeciwow. Zaden z przepisow nie uprawnia EUIPO do pominiecia procesu
badania.

Poniewaz jednak taki przypadek zaktada, ze RM wskazujgca UE istniata juz wczesniej,
EUIPO moze wykorzysta¢ klasyfikacje wykazu towardw i ustug uniewaznionej RM (o ile
klasyfikacja jest zgodna z przepisami EUIPO).
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ZTUE zostanie opublikowany do celéw sprzeciwdw w czesci A Biuletynu ZTUE;
dodatkowo zostanie uzupetnione pole o kodzie INID 646, w ktorym podaje sie
szczegoOty dotyczgce przeksztalcenia. Reszta procedury jest taka sama jak w
przypadku zwykiego zgtoszenia ZTUE, rowniez jesli zostato juz wszczete
postepowanie sprzeciwowe wobec RM wskazujgcej UE, jednak nie podjeto jeszcze
ostatecznej decyzji. W takim przypadku zamyka sie poprzednie postepowanie
sprzeciwowe i zgtasza sie nowy sprzeciw.

4.3.4.2 Wniosek o przeksztatcenie RM wskazujgcej UE w przypadku gdy
opublikowano dane szczegotowe

W przypadku gdy wniosek o przeksztatcenie odnosi sie do RM wskazujgcej UE, ktérej
dane szczegotowe juz opublikowano zgodnie z art. 190 ust. 2 RZTUE, pomija sie etapy
rozpatrywania i sprzeciwu (art. 42—47 RZTUE).

Niemniej jednak wykaz towarow i ustug musi zostaé przettumaczony na wszystkie
jezyki. Nastepnie ZTUE zostanie opublikowany w czeéci B.2 Biuletynu ZTUE wraz z
ttumaczeniami i dodatkowym kodem INID 646, a sSwiadectwo rejestracji zostanie
bezzwtocznie wydane.

Zgodnie z art. 204 ust. 2 RZTUE, w przypadku przeksztatcenia RM po drugiej
publikacji, petne prawa wynikajgce z RM wskazujgcej UE bedg nieprzerwanie miaty
zastosowanie do zarejestrowanego ZTUE, co oznacza, ze do celéw okreslenia
,wczesniejszego znaku” w rozumieniu art. 8 i 9 RZTUE ZTUE skorzysta z daty
zgtoszenia (lub pierwszenstwa) RM lub p6zniejszego wskazania.

Zgodnie z art. 182 RZTUE, o ile przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej, przepisy
RZTUE oraz akty przyjete na jego podstawie stosuje sie odpowiednio do RM
wskazujgcych UE. Dotyczy to m.in. art. 18 ust. 1 RZTUE, ktéry naktada na witascicieli
ZTUE obowigzek uzycia znaku w okresie 5 lat od rejestracji. Zgodnie z art. 203 RZTUE
datg drugiej publikacji RM wskazujgcej UE jest data przyjeta do obliczenia jej okresu
karencji. Piecioletni okres karencji obowigzuje, aby od czasu rejestracji wiasciciel
znaku towarowego miat 5 lat na przygotowanie sie¢ do uzywania znaku. Poniewaz
sytuacja RM wskazujgcej UE, kiorg przeksztatcono na rejestracje ZTUE po jej drugiej
publikacji, nie rézni sie od rejestracji ZTUE zgtoszonej bezposrednio do EUIPO, nie
istniejg rowniez powody do odmiennego traktowania.

Ponadto, z perspektywy stusznosci, wtasciciel znaku towarowego, ktéry nieprzerwanie
korzysta z petni praw ochrony znakéw towarowych, podlega réwniez odpowiednim
obowigzkom : okreslonym prawem, m.in. obowigzkowi uzywania danego znaku
towarowego.

W zwigzku z tym przeksztatcenie RM wskazujgcej UE po drugiej publikacji nie ma
wptywu na obliczenie okresu karencji, ktory zgodnie z art. 203 RZTUE rozpoczyna sie
wraz z drugg publikacjg, mianowicie w dniu drugiej publikacji oryginalnego wskazania
UE w czesci M.3 Biuletynu ZTUE.
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4.3.5 Przeksztatcenie i starszenstwo

Jesli zastrzezenia starszehstwa zostaly przyjete przez EUIPO i zarejestrowane przez
WIPO w aktach dotyczgcych przeksztatconej RM wskazujgcej UE, nie ma potrzeby
ponownego zastrzegania starszenstwa w ZTUE wynikajgcym z przeksztatcenia. Nie
jest to wyraznie okreslone w art. 36 RWZTUE (jedynie w lit. d) wspomniano
pierwszenstwo), ale poprzez analogie odnosi sie rowniez do starszenstwa, z uwagi na
fakt, ze:

e EUIPO przyjat juz zastrzezenia, a WIPO je opublikowata;

e gdyby do tego czasu witasciciel pozwolit wczesniejszym znakom wygasnaé, nie
bytby w stanie zgtosi¢ EUIPO nowych zastrzezeh (jeden z warunkéw waznosci
zastrzezenia starszehstwa stanowi, Zze w chwili zgtoszenia zastrzezenia
wczesniejsze prawo jest zarowno zarejestrowane, jak i obowigzujace).

4.3.6 Optaty

Nie ma specjalnej optaty za przeksztatcenie. Zgtoszenie ZTUE wynikajgce z
przeksztatcenia RM wskazujgcej UE podlega takim samym optatom, jak ,zwykie”
zgtoszenie ZTUE.

Podstawowg optate za zgtoszenie ZTUE nalezy wptaci¢ do EUIPO w ciggu miesigca
od ztozenia wniosku o przeksztatcenie ZTUE, aby zachowacC zgodnos¢ z art. 32
RZTUE i art. 9 quinquies pkt (iii) protokotu madryckiego oraz aby przeksztatcenie
zostato przyjete. Np. jesli trzymiesieczny termin na przeksztatcenie uptywa 01.04.2012,
a przeksztatcenie w zgtoszenie ZTUE zostaje przedtozone 30.03.2012, termin ptatnosci
podstawowej optaty uptywa 30.04.2012. W przypadku uiszczenia ptatnosci po tej dacie,
warunki przeksztatcenia nie zostajg spetnione, prawo do przeksztatcenia zostaje
utracone, a datg ztozenia przypisang do zgtoszenia ZTUE jest data ptatnosci.

4.4 Zastgpienie

Artykut 111 ust. 3 lit. t) i art. 197 RZTUE

Artykut'4bis protokotu madryckiego

Zasada 21 rozporzgdzen na mocy Protokotu

441 Uwagi wstepne

Zastgpienie wywodzi sie z porozumienia madryckiego i protokotu madryckiego. Znak
zarejestrowany w Urzedzie umawiajgcej sie strony uwaza sie, pod pewnymi
warunkami, za zastgpiony rejestracjg miedzynarodowg tego samego znaku bez
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uszczerbku dla praw juz nabytych (we wczesniejszym terminie). Brzmienie art. 4bis
ust. 1 protokotu madryckiego wyraznie stanowi, ze uznaje sie, iz zastgpienie zachodzi
automatycznie, bez potrzeby dalszych dziatan ze strony posiadacza i bez koniecznosci
jakiejkolwiek rejestracji zastgpienia. Niemniej mozna wystgpi¢ do EUIPO o wpisanie
zastgpienia do rejestru (zasada 21 regulaminu na mocy protokotu). Celem tej
procedury jest zapewnienie, aby istotne informacje dotyczgce zastgpienia zostaty
udostepnione osobom trzecim w rejestrach krajowych lub regionalnych, jak rowniez w
rejestrze miedzynarodowym. Innymi stowy, nie ma obowigzku rejestracji zastgpienia w
celu uzyskania mozliwoédci powofania sie na nie, jednak rejestracja moze by¢
przydatna.

Oprocz kwalifikacji zwigzanej z wczesniej nabytymi prawami, ani w porozumieniu, ani
w protokole madryckim nie omowiono doktadniej zastgpienia.

4.4.2 Zasada i skutki prawne

Zgodnie z art. 4bis protokotu madryckiego, posiadacz moze wnioskowa¢, aby EUIPO
uwzglednit w swoim rejestrze rejestracje miedzynarodowg zastepujgcg ZTUE. Nalezy
uznac, ze posiadacz nabywa prawa w UE od daty zgtoszenia wczesniejszej rejestracii
ZTUE. Do rejestru ZTUE zostanie zatem wprowadzona informacja, ze bezposredni
ZTUE zostat zastgpiony wskazaniem UE poprzez RM i opublikowany.

443 Procedura

Posiadacz rejestracji miedzynarodowej moze przedtozy¢ EUIPO wniosek o zastgpienie
w dowolnym terminie po przekazaniu przez WIPO zawiadomienia o wskazaniu UE.

Po otrzymaniu wniosku o zarejestrowanie zastgpienia EUIPO dokona formalnego
rozpatrzenia, sprawdzajgc, czy znaki sg identyczne, czy wszystkie towary i ustugi
zawarte w wykazie dotyczgcym ZTUE sg wyszczegolnione w RM wskazujgcej UE, czy
strony sg te same oraz czy ZTUE zarejestrowano przed wskazaniem UE. Rejestracja
miedzynarodowa nie musi zawiera¢ identycznego wykazu towaréw i ustug. Zakres
wykazu moze by¢ szerszy, ale nie wezszy. Jesli wykaz bedzie wezszy, wystane
zostanie pismo w sprawie brakéw. Braki te mozna zazwyczaj uzupetnié, czesciowo
zrzekajgc sie towarow i ustug objetych ZTUE, ktére wykraczajg poza zakres RM.

Do celu wpisania zastgpienia do rejestru EUIPO uwaza za wystarczajace, jesli RM i
ZTUE wspdtistniejg w dniu dokonania RM. W szczegolnosci w przypadku gdy
wskazanie UE poprzez RM nie zostato jeszcze ostatecznie przyjete, EUIPO nie bedzie
czeka¢ na ostateczne przyjecie przed wpisaniem zastgpienia do rejestru. Od
posiadacza rejestracji miedzynarodowej zalezy, kiedy przedtozy wniosek o zastgpienie.

W przypadku spetnienia wszystkich warunkéw EUIPO wpisze zastgpienie do rejestru
ZTUE oraz poinformuje WIPO, ze ZTUE zostat zastgpiony przez RM zgodnie z
zasadg 21 rozporzgdzen na mocy Protokotu, podajgc:

® numer RM;
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numer ZTUE;

date zgtoszenia ZTUE;

date rejestracji ZTUE;

daty pierwszenstwa, w stosownych przypadkach;

numery starszenstwa, daty ztozenia i panstwa, w stosownych przypadkach;
wykaz towardw i ustug zastgpienia, w stosownych przypadkach.

Po wpisaniu zastgpienia do rejestru ZTUE jest zwyczajnie prowadzony w rejestrze tak
diugo, jak posiadacz przediuza rejestracje. Innymi stowy, wystepuje wspotistnienie
zastgpionego, obowigzujgcego ZTUE i RM wskazujgcej UE.

Zgodnie z zasadg 21 ust. 2 rozporzgdzen na mocy Protokotu, WIPO wpisze wskazania
zgtaszane na podstawie ust. 1 wspomnianej zasady do rejestru miedzynarodowego,
opublikuje je oraz poinformuje o tym posiadacza w celu zapewnienia, aby istotne
informacje dotyczace zastgpienia zostaly udostepnione osobom trzecim. Niemnigj
jednak EUIPO nie ma obowigzku informowania o dalszych zmianach majgcych wptyw
na zastepowany ZTUE.

444 Optaty

Whiosek o wpisanie zastgpienia nie podlega optacie.

44.5 Publikacja

Artykut 111 ust. 3 lit. t) i art. 116 RZTUE

Zastgpienie wpisuje sie do rejestru ZTUE i publikuje w Biuletynie ZTUE w czesci C.3.7.

4.4.6 Zastgpienie i starszenstwo

Artykut 4bis ust. 1 protokotu madryckiego

Poniewaz ‘zastgpienie nastepuje ,bez uszczerbku dla wszelkich praw nabytych” na
mocy wczesniejszej rejestracji, EUIPO uwzgledni informacje o zastrzezeniach
starszenstwa zawarte w zastepowanej rejestracji ZTUE w tresci zawiadomienia, ktore
ma zosta¢ wystane do WIPO na podstawie zasady 21 rozporzadzen na mocy
Protokotu.

4.4.7 Zastgpienie i przeksztalcenie

W przypadku gdy RM zastepujgca bezposredni ZTUE przestaje wywotywaé skutki w
wyniku ,centralnego ataku” oraz pod warunkiem, ze spetniono warunki okreslone w
art. 9quinquies protokotu madryckiego, posiadacz moze wystgpi¢ z wnioskiem o
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przeksztatcenie RM zgodnie z art. 9quinquies protokotu madryckiego, przy
jednoczesnym zachowaniu skutkéw zastgpienia ZTUE i skutkow zwigzanych z
wczesniejszym zgtoszeniem, w tym, w stosownych przypadkach, w zakresie
pierwszenstwa lub starszenstwa.

448 Zastapienie i konwersja

Aby zastgpienie byto skuteczne, RM i ZTUE powinny wspdtistnie¢ w dniu dokonania
rejestracji miedzynarodowej. W zwigzku z tym, jesli RM zastepujgca bezposredni
ZTUE zostaje ostatecznie odrzucona przez EUIPO (np. w wyniku sprzeciwu),
posiadacz moze wystgpi¢ o konwersje wskazania UE oraz powinien by¢ w stanie
zachowaC skutki zastgpienia ZTUE oraz skutki wczesniejszej daty, w tym, w
stosownych przypadkach, w zakresie pierwszenstwa lub starszenstwa.

5 Podziat

Artykuty 50 | 56 RZTUE
Artykut 8 i 11 RWZTUE

Zasada 27bis rozporzadzen na mocy Protokotu

5.1 Uwagi wstepne

W pazdzierniku 2016 r. Zgromadzenie Zwigzku Madryckiego przyjeto poprawki do
rozporzadzenia dotyczgcego protokotu madryckiego, zawierajgce wprowadzenie w
zycie z terminem od dnia 1 lutego 2019 r. nowej zasady 27 bis co do podziatu
rejestracji miedzynarodowych. Od tego terminu posiadacze RM majg takie same
mozliwo$ci podziatu swoich znakéw jak wiasciciele ZTUE.

Wydzielona RM zachowuje date rejestracji i date pierwszenstwa pierwotnej rejestracji
miedzynarodowej. Jesli zastrzezenia starszenstwa zostaty przyjete przez EUIPO i
zarejestrowane przez WIPO w pierwotnej RM, nie ma potrzeby ponownego
zastrzegania starszenstwa w wydzielonej RM.

5,2 Procedura

Whiosek nalezy ztozy¢ do EUIPO, korzystajgc z oficjalnego formularza WIPO MM22 w
jezyku miedzynarodowej rejestracii.

Wszystkie wtasciwe pola w formularzu MM22 musza by¢ wypetnione:

® nazwa umawiajgcej sie strony sktadajgcej w danym Urzedzie wniosek;
® nazwa Urzedu sktadajgcego wniosek;
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5 Podziat

® numer miedzynarodowej rejestracii;

® nazwe (imie i nazwisko) posiadacza;

® nazwy towardw i ustug do rozdzielenia, pogrupowane w odpowiednie klasy
Miedzynarodowej Klasyfikacji Towaréw i Ustug;

®* metoda ptatnosci optaty miedzynarodowej lub polecenie obcigzenia wymagang
kwotg rachunku otwartego w Biurze Miedzynarodowym, oraz tozsamos¢ strony
realizujgcej ptatno$¢ lub wydajgcej polecenia zapfaty.

Ponadto wykaz towaréw i ustug, ktére pozostajg w rejestracji pierwotnej, nalezy
przedstawi¢ na dodatkowej stronie.

EUIPO sprawdzi, czy wniosek zawiera wszystkie te elementy, i zweryfikuje, czy
wniosek spetnia wymogi art. 50 i 56 RZTUE oraz art. 8 i 11 RWZTUE.

W celu uzyskania szczegodtowych informacji o podziale zob. Wytyczne, czes$¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1: Procedura, pkt 5.4: Podziat zgtoszenia ZTUE.

Po sprawdzeniu, ze wniosek jest kompletny i zgodny z wtasciwymi przepisami, EUIPO
przekazuje go do WIPO. Jezeli wniosek spetnia wymogi zasady 27bis rozporzgdzeh na
mocy Protokotu i gdy zostanie uiszczona opfata miedzynarodowa, WIPO wprowadza
podziat do rejestru, tworzy wydzielong rejestracje miedzynarodowg w Rejestrze
Miedzynarodowym i odpowiednio zawiadamia EUIPO.

Nastepnie EUIPO tworzy wydzielong rejestracje miedzynarodowa.

5.3 Optaty

EUIPO nie pobiera Zzadnych optat za sprawdzenie wnioskow o podziat rejestracji
miedzynarodowych.

Whioski te jednak podlegajg optacie miedzynarodowej w wysokosci 177 CHF, ptatnej
bezposrednio do WIPO. Wszelkie takie optaty omytkowo uiszczone na rzecz EUIPO
zostang zwrocone wptacajgcemu.
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