KULIKOWSKA & KULIKOWSKI

ectual Property Attorney

Warszawa, 16 pazdziernika 2020 r.

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, ze 1 stycznia 2021 r. zakonczy sie okres przejsciowy, ktéry
byt wynikiem rezygnacji Wielkiej Brytanii z cztonkostwa w Unii Europejskiej.

Brexit i wszelkie zwigzane z nim zmiany wptywaja réwniez na sytuacje praw IP, w tym
unijnych znakéw towarowych i wspélnotowych wzoréw przemystowych.

1) Zarejestrowane unijne znaki towarowe i wspdélnotowe wzory przemystowe

Jezeli Klient jest wilascicielem unijnego znaku towarowego czy wzoru
przemystowego, ktory posiada wazne prawo ochronne w dniu 31 grudnia 2020 r.,
lub jego znak zostanie do tego dnia zarejestrowany, od 1 stycznia 2021 r. dla takich
znakéw i wzoréw Urzad ds. Wiasnosci Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO)
automatycznie stworzy ich odpowiedniki w brytyjskim rejestrze krajowych znakow
towarowych i wzoréw rozpoczynajace sie od numeru ,UK009”, a nastepnie bedzie
numer znaku/wzoru z EUIPO. Uprawnieni nie beda musieli podejmowac¢ zadnych
czynnosci czy ponosi¢ dodatkowych kosztow.

Co istotne, zachowana zostanie data zgloszenia, rejestracji, pierwszenstwa oraz

zakres towardéw i ustug przedmiotowych znakow.

Tym samym, znaki i wzory nalezace do podmiotéw, ktére posiadaty prawa ochronne
w ww. terminie beda chronione zaréwno na terytorium Unii Europejskiej, jak i
Wielkiej Brytanii.

Jezeli uprawniony nie bedzie zainteresowany ochrong na terenie UK, moze zrzec sie
tych praw za pomoca systemu opt out.

2) Przedtuzenie ochrony

W przypadku, gdy uptywaé bedzie wyznaczony okres ochronny i wtasciciel znaku
czy wzoru bedzie chciat przedtuzyc¢ jego ochrone, musi uisci¢ w tym celu dwie
niezalezne optaty - na konto EUIPO oraz UKIPO.

3) Zgtoszone unijne znaki towarowe i wspdélnotowe wzory przemystowe

Jezeli znak badZ wzoér zostat zgtoszony przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale do tego
czasu nie zakonczyt sie proces jego rejestracji dalsza procedura bedzie obejmowata
tylko terytorium Unii Europejskiej.
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Jezeli zglaszajacy chcialby, aby ochrona jego znaku obowigzywata réwniez na
terytorium Wielkiej Brytanii musi ztozy¢ w UKIPO odpowiedni wniosek w terminie
9 miesiecy od dnia wyjScia Wielkiej Brytanii z UE, czyli do 30 wrze$nia 2021 r. Jezeli
wniosek zostanie zlozony w terminie, zachowana zostanie data zgloszenia
znaku/wzoru w EUIPO.

Na takiej samej zasadzie mozna rozszerzy¢ ochrone na UK, w przypadku zgtoszenia
znaku miedzynarodowego, ktory byt wyznaczony na Unie Europejska, a nie uzyskat
ochrony przez 1 stycznia 2021 r.

Dalsza procedura rejestracji bedzie odbywaé¢ sie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi na terytorium Wielkiej Brytanii.

Nalezy jednak pamieta¢, ze w celu uznania takiego wniosku znak/wzor musi by¢
identyczny, jak zgtoszony w EUIPO oraz obejmowac taki sam wykaz towaréw i
ustug.

4) Uzywanie znaku towarowego

Zgodnie z postanowieniami umowy o wystgpieniu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej, uzywanie znaku towarowego, ktére miato miejsce do 1 stycznia 2021r.
(w Wielkiej Brytanii, ale tez w innych krajach UE) bedzie uznane za uzywanie znaku
brytyjskiego. Obowigzek 5-cio letniego uzywania dotyczyt bedzie uzywania na
terytorium Wielkiej Brytanii od daty Brexitu.

5) Rejestracja znakéw/wzorow po 1 stycznia 2021 r.

Jezeli podmiot chciatby po 1 stycznia 2021 r. uzyska¢ prawo ochronne na terytorium
Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii musi ztozy¢ dwa osobne wnioski - zaréwno
w EUIPO jak i UKIPO.

6) Niezarejestrowane wzory przemystowe

Wzory przemystowe, ktore beda istnie¢ mniej niz 3 lata w dniu 1 stycznia 2021 r.
beda miaty takg sama ochrone, ktéra przystugiwataby im na terytorium UE przez
pozostaty czas. Wielka Brytania planuje stworzy¢ swoj odrebny system dla
niezarejestrowanych wzorow - the Supplementary Unregistered Design Right.

7) Oznaczenia geograficzne

Oznaczenia geograficzne, ktére sg chronione na terytorium Unii Europejskiej, beda
nadal chronione w Wielkiej Brytanii, ktéra planuje stworzy¢ nienalezny system.



8) Patenty

Brexit nie bedzie miat wplywu na patenty europejskie, jak i zgtoszenia, ktore zostatly
dokonane za posrednictwem Europejskiego Urzedu Patentowego i sg wazne w
Wielkiej Brytanii.

9) Prawa autorskie

Brexit nie bedzie mial wplywu na gtéwne zasady prawa autorskiego, jako ze Wielka
Brytania jest cztonkiem konwencji bernenskiej. Jednakze niektére kwestie beda
wymagaty uregulowania odrebnymi umowami pomiedzy panstwami a Wielka
Brytanig, takie jak np. zarzadzanie prawami zbiorowymi.

10) Urzedy celne

Po 1 stycznia 2021 r. decyzje o ochronie praw wtasnosci intelektualnej na granicy
Unii Europejskiej nie beda skuteczne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Organy
celne w Wielkiej Brytanii nie beda miaty mozliwosci zablokowania towaréw, w
stosunku do ktérych istnieje podejrzenie, iz naruszaja prawa wtasnosci
intelektualnej o ile nie zostanie ztozony odrebny wniosek do organéw celnych w
Wielkiej Brytanii o ochrone praw wtasnosci intelektualnej na granicy.

Majac powyzsze na uwadze, rekomendujemy podjecie odpowiednich dziatan w celu
ochrony swojej wilasnosci intelektualnej, weryfikacje swoich praw, rozwazenia, czy
chca Panstwo oferowac swoje towary i ustugi w Wielkiej Brytanii i tym samym czy
bedzie potrzeba ochrony praw na tym terytorium. Zachecamy jednoczes$nie do
kontaktu z nasza Kancelarig, aby uzyska¢ dodatkowe informacje w zwigzku ze
zmianami zwigzanymi z Brexitem. Nasi eksperci pozostajg do Panstwa dyspozycji i
udzielg Panstwu odpowiedniego wsparcia merytorycznego i prawnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres: kulikowska@kulikowski.pl.
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