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Postepowania krajowe w sprawach dotyczqgcych
wlasnosci przemystowej

Ustawa o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych =z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
’ zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych

- @} - ustaw (Ustawa), przyjeta przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r., przewiduje
, . wstrzymanie nierozpoczetego oraz zawieszenie rozpoczetego biegu niektérych
= terminéw na czas zagrozenia epidemicznego lub epidemii. W tym okresie

zawieszone zostanie rowniez przeprowadzanie rozpraw i posiedzen jawnych, poza
postepowaniami w sprawach okre$lonych w Ustawie jako pilne.

Ustawa przewiduje rowniez, ze w okresie od dnia
8 marca do 30 czerwca 2020 r. w postepowaniach
przed Urzedem Patentowym RP (UPRP)

m bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego;

m bieg terminu na zlozenie w UPRP tlumaczenia patentu europejskiego na jezyk polski, jak
réwniez terminu na zlozenie thumaczenia na jezyk polski ograniczonego lub zmienionego
patentu europejskiego

nie rozpoczyna sie, a rozpoczety przerywa sie. Terminy bedg biec na nowo od dnia 1 lipca
2020 r. Jednoczesnie czynno$ci podjete w okresie zagrozenia epidemicznego lub epidemii
przez zainteresowane strony pozostajg wazne.

Uchybienie terminowi

Do czasu wejécia w zycie Ustawy oraz w sprawach nieobjetych jej zakresem
D strony w postepowaniach przed UPRP mogg wnioskowaé o przywrdcenie terminu
na zasadach okreslonych w Kodeksie postepowania administracyjnego oraz w

O Ustawie prawo wlasno$ci przemystowej (p.w.p.)

Whniosek o przywrécenie uchybionego terminu
do dokonania czynnosci — art. 243 ust. 1- 4 p.w.p

m Dotyczy spraw zwigzanych z dokonywaniem zgloszefi oraz utrzymywaniem ochrony:
wynalazkéw; dodatkowych swiadectw ochronnych dla produktéw leczniczych i produktéw
ochrony roélin; wzoréw uzytkowych; wzoréw przemystowych; znakéw towarowych;
oznaczeh geograficznych i topografii ukladéw scalonych oraz w postepowaniach
o dokonanie wpisu w rejestrze, o ile warunkujg one bieg postepowania.




m Obejmuje zaréwno terminy wyznaczane przez UPRP (procesowe terminy urzedowe), jak
réwniez terminy okre$lone w p.w.p.(procesowe terminy ustawowe).

m Whniosek o przywrécenie terminu nalezy wnie$¢ w ciggu siedmiu dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu, nie péZniej jednak niz

« 0w ciggu 6 miesiecy od dnia, w ktérym uplynat termin do dokonania okreslonej
czynno$ci — w przypadku znakéw towarowych

« 0 w ciggu 2 miesiecy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, nie
pézniej jednak niz w terminie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uplynal termin do
dokonania okreslonej czynnosci, — w przypadku wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych, wzoréw przemystowych, oznaczen geograficznych i topografii.

m Przywrécenie terminu wymaga od strony uprawdopodobnienia, ze uchybienie terminowi
nastgpito bez jej winy. Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza sie m.in.:
stany nadzwyczajne, problemy komunikacyjne, kleski zywiolowe czy nagla chorobe strony
lub jej pelnomocnika, ktéra nie pozwolita na wyreczenie si¢ inng osoba.

m Jednoczeénie ze zlozeniem wniosku o przywrdcenie terminu wnioskodawca zobowigzany
jest do dokonania uchybionej czynnosci.

- Whniosek o przywrdécenie terminu do dokonania
optaty — art. 225 p.w.p.

Przywr6cenie terminu do dokonania oplaty dotyczy: oplaty jednorazowej od

zgloszenia; oplaty jednorazowej za ochrone lub za pierwszy  okres ochronny

okreslonej w decyzji o udzieleniu prawa wylacznego; oplaty za dalsze rozpoczete

okresy ochrony.

Whniosek o przywrdcenie musi zostaé zlozony ciggu dwoch miesiecy od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu, nie péZniej jednak niz w ciagu sze§ciu miesiecy
od dnia, w ktérym termin ten uplynal.

Strona zobowigzana jest uprawdopodobnié, ze uchybienie nastgpilo bez jego winy.
Wraz ze zlozeniem wniosku powinna zostac uiszczona zalegla optata.

Jezeli w sprawie wydana juz zostala decyzja o umorzeniu postepowania wéwczas
moze ona zosta¢ uchylona na wniosek strony o ponowne rozpoznanie sprawy,
zfozony w terminie 2 miesiecy od daty doreczenia decyzji.




Wydtuzenie terminu uptywajgcego w dniu kiedy
Urzqd Patentowy jest nieczynny
— art. 243 ust. 5 p.w.p.

m Jezeli Urzad Patentowy zostanie zamkniety dla interesantéw nastepuje automatyczne
wydluzenie terminu do dokonania czynno$ci, w odniesieniu do wszystkich mozliwych
sposob6w wniesienia pism do organu, w tym za pomocg $rodkéw elektronicznych. W tym
przypadku doreczenie zgloszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzedu
traktuje sie jako dokonane w terminie.

Zawieszenie biegu przedawnienia z uwagi na

nadzwyczajne okolicznosci
- art. 243 ust. 6 p.w.p

m Do terminéw, do ktérych nie maja zastosowania przepisy dotyczace mozliwosci
przywrécenia terminu uchybionych ( terminy co do ktérych nie jest mozliwe ich
przywrdécenie zaréwno w trybie art. 243 ust. 1-4 p.w., art. 58 KPA, jak i terminy
materialnoprawne) z powodu nadzwyczajnych okoliczno$ci, stosuje sie odpowiednio
przepisy o zawieszeniu biegu przedawnienia z powodu sily wyzsze;.

m Strona zobligowana jest udowodni¢ zaistnienie nadzwyczajnych okolicznosci, ktére
uniemozliwily dokonanie przez nig danej czynno$ci w ustawowym terminie.

m Whniosek strony moze stanowi¢ odrebny wniosek do UPRP, moze tez by¢ elementem
$rodka prawnego (np. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Postepowania dotyczgce unijnych znakéw
towarowych i wspdélnotowych wzoréw
przemystowych

Na mocy decyzji Dyrektora Wykonawczego Urzedu UE ds. Wiasnosci Intelektualnej
(EUIPO) przedluzeniu do dnia 1 maja 2020 r. ulegly wszystkie terminy, ktére uplywaja
miedzy 9 marca a 30 kwietnia 2020 r. wlacznie. W praktyce oznacza to, ze terminy zostang
przedluzone do dnia 4 maja (poniedzialek), poniewaz 1 maja (piatek) jest dniem wolnym od

pracy.

Zachowanie terminéw wynika bezposrednio z decyzji i w zwigzku z tym zainteresowane
strony nie sg zobowigzane do skladania wnioskéw do Urzedu. Jednak jezeli strony bedg
w stanie dotrzymaé pierwotnego lub przedluzonego terminu i zdecyduja si¢ wywigzaé ze
swoich zobowigzan proceduralnych w tym okresie, procedura bedzie przebiega¢ w zwyklym
trybie, a wszelkie zlozone dokumenty bedg regularnie badane.




- Terminy, ktére ulegajq przediuzeniu

m Terminy wyznaczone przez kazdg instancje Urzedu w kazdym postepowaniu przed EUIPO,
w tym przez izby odwolawcze.

m Terminy wynikajgce bezposrednio z unijnych dyrektyw i rozporzadzen, ktére regulujg
unijne znaki towarowe i wspélnotowe wzory przemystowa oraz terminy wynikajace
z Konwencji Paryskiej o ochronie wlasnosci przemystlowej i innych traktatéw
miedzynarodowych.

m W szczegblnosci przedluzeniu ulegajg terminy dotyczace uiszczenia oplaty za zgloszenia,
prawa pierwszefistwa, wniesienia sprzeciwu, zlozenia wniosku o przedluzenie ochrony,
wniesienia odwotania od decyzji wraz ze stosowng oplata, wniesienia uzasadnienia
odwotania od decyzji.

Terminy dotyczace wniesienia skargi do Sadu UE na decyzje izb odwolawczych biegng
nieprzerwanie, a strony sg zobowigzane do ich dochowania. Jednak zgodnie z art. 45 Statutu
Trybunalu Sprawiedliwosci UE uplyw terminu nie narusza uprawnien, jesli strona dowiedzie
zaistnienia nieprzewidywalnych okolicznosci lub sity wyzszej w skutek ktérych nie mogla
dokona¢ czynno$ci w danym terminie.

- Komunikaty wysytane do stron

Bezposredni skutek decyzji oznacza réwniez, ze strony, ktérych dotycza terminy,

r‘ nie bedg informowane o przedluzeniu terminéw za pomocg indywidualnych

IQ komunikatéow.

W przypadku bledéw systemu informatycznego odno$nie terminu na dokonanie
danej czynnosci, Urzad dokona sprostowania z wlasnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek strony.

Aktualne komunikaty EUIPO publikowane sg na stronie Urzedu:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news

- Patenty Europejskie - Europejski Urzgd Patentowy

Zawiadomieniem z dnia 15 marca 2020 r. dotyczacym zaklécen spowodowanych wybuchem

epidemii COVID-19 Europejski Urzad Patentowy (EPO) przedtuzyt do dnia 17 kwietnia

2020 terminy uplywajgce w dniu lub po dacie wydania zawiadomienia. Dotyczy to réwniez

zgloszefi miedzynarodowych dokonanych na podstawie Ukladu o wspélpracy patentowej

(PCT).

m Postepowania ustne prowadzone przed Wydziatem Badafi oraz Wydzialem ds. Sprzeciwéw
zostaly odroczone do dnia 17 kwietnia 2020 r. o ile strony nie uzyskaly potwierdzenia, ze
ich postepowania odbedg sie w formie wideokonferencji.



https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news

® Postepowania ustne przed Komisjg Odwotawczg zostaly odroczone dnia 17 kwietnia 2020
r, jednak Komisja bedzie mogla nadal wydawa¢ pisemne decyzje, komunikaty i wezwania
do udzialu w postepowaniu ustnym.

m W celu zagwarantowania, ze wszystkie strony zostang poinformowane w odpowiednim
czasie o odroczeniu ich postepowan wprowadzono mozliwos¢ korzystania przez Urzad
z dodatkowych $rodkéw komunikacji takich jak poczta elektroniczna. Strony mogg réwniez
sprawdzic¢ status ich terminéw przez platforme Europejskiego Rejestru Patentowego.

Przywrdécenie terminu

m Zasada 134 ust. 5. Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich stanowi zabezpieczenie
na wypadek niedotrzymania terminu w wyniku trudno$ci zwigzany z doreczeniem lub
przestaniem poczty, spowodowanym nadzwyczajnymi majagcym wplyw na miejscowosc,
w ktérej wnioskodawca, strona lub jej przedstawiciel zamieszkuje lub ma miejsce
prowadzenia dzialalno$ci. Kazdy dokument otrzymany z opdznieniem bedzie uwazany za
otrzymany w odpowiednim czasie, jezeli osoba zainteresowana przedstawi dowdd, ze
w ktérymkolwiek z dziesieciu dni poprzedzajacych dzieh uplywu terminu nie bylo mozliwe
dotrzymanie terminu ze wzgledu na to wyjatkowe zdarzenie oraz ze wysylka lub
przekazanie nastgpilo najp6Zniej piatego dnia po ustaniu okoliczno$ci.

Aktualne komunikaty EPO publikowane sg na stronie Urzedu:

https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

Postepowania Miedzynarodowe - Swiatowa
Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (WIPO)

WIPO aktywowato protokét ciagloéci dziatan. Oznacza, to ze rozpatrywanie i przetwarzanie
zgloszefi miedzynarodowych bedzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Miedzynarodowa procedura ochrony patentowej
w systemie PCT

m Kazda zainteresowana strona moze przedstawi¢ dowdd, ze termin na dokonanie czynno$ci
przed Urzedem przyjmujagcym, Miedzynarodowym Organem Poszukiwan, Organem
wyznaczonym do przeprowadzenia dodatkowych poszukiwan, Miedzynarodowym
Organem Badafn Wstepnych lub Miedzynarodowym Biurem nie zostal dotrzymany
z powodu min. kleski zywiolowej, ogélnej niedostepnosci ustug tacznosci elektronicznej lub
z innych podobnych przyczyn wystepujacych w miejscu zamieszkania, siedziby lub pobytu
zainteresowanej strony oraz ze odpowiednie dzialanie zostalo podjete tak szybko, jak to
mozliwe. Wszelkie dowody kieruje si¢ do Urzedu, Organu lub Miedzynarodowego
Biura, w zaleznoéci od danego etapu postepowania, nie pdzZniej niz sze$S¢ miesiecy po
uplywie terminu majacego zastosowanie w danej sprawie.



https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

m Jezeli wnioskodawca nie przystgpitby w odpowiednim terminie do etapu krajowego
z powodéw wymienionych powyzej, moze on wnioskowaé o przywrécenie praw przed
urzedem przyjmujagcym. Decyzja o uwzglednieniu przywrécenia terminu bedzie
podejmowana indywidualnie przez odpowiedni urzad.

Aktualne komunikaty i wytyczne publikowane s3 na stronie WIPO:
https:/ /www.wipo.int/portal/en/news/

System madrycki - miedzynarodowa rejestracja
- znakoéw oraz system haski - miedzynarodowa
rejestracja wzoréw

m W wypadku wystgpienia trudnoéci z dostepem do ustug pocztowych, a takie do
komunikacji elektronicznej, ze wzgledu na wprowadzenie blokady kraju, przymusowsa
kwarantanne, samoizolacje, strona moze wystgpi¢ o przywrdcenie terminu w ciggu pieciu
dni po odzyskaniu dostepu do ustug pocztowych, dostawczych, lub do komunikacji
elektronicznej, nie p6Zniej jednak niz 6 miesiecy od daty uplywu danego terminu. Strona
musi przedstawi¢ dowody uzasadniajgce wniosek o przywr6cenie terminu - np. oficjalne
ogloszenie blokady kraju lub zaswiadczenie wydane przez uprawnionego lekarza.

m W wypadku zamkniecia odpowiedniego krajowego urzedu ds. wlasnosci intelektualnej
wszystkie terminy w ramach systemu madryckiego lub systemu haskiego, ktére dotyczg
tego urzedu, w tym termin dla uprawnionych na odpowiedZ na powiadomienia wystane
przez urzad krajowy, beda odpowiednio przedluzone.

Aktualne komunikaty i wytyczne publikowane s3 na stronie WIPO:
https://www.wipo.int/portal/en/news/

W przypadku pytan zapraszamy do kontaktu

adw. prof. INP PAN dr hab. Pawet Podrecki rz. pat. dr Anna Sokotowska-tawniczak

pawel.podrecki@traple.pl anna.sokolowska@traple.pl
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