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SPIS TRESCI







WSTEP

Szanowni Parstwo,

W ciggu ostatniego roku, we wspétpracy z dziennikiem Rzeczpospolita osrodek Euro Info Centre przy-
gotowat i przeprowadzit cykl 20 czatéw internetowych poswieconych prawu europejskiemu. Celem
projektu, finansowanego ze $rodkéw Unii Europeiskiej, byto przygotowanie polskich przedsiebiorcéw
do dziatania na Jednolitym Rynku Europejskim. Na pytania internautéw odpowiadali co dwa tygo-
dnie specjalisci z réznych dziedzin. Wéréd poruszonych zagadnien duze zainteresowanie wywotaty
regulacje dotyczqce wlasnoéci przemystowej. Zdecydowaliémy sie na wydanie w formie broszury
zapiséw z przeprowadzonych dyzuréw po$wieconych patentom, znakom towarowym i wzorom
uzytkowym. We wszystkich czatach z tego zakresu role eksperta petnit pan Marek tazewski rzecznik
patentowy z Kancelarii Rzecznikéw Patentowych Stawomira tazewska i syn. Mamy nadzieje ze pro-

ponowana forma publikacji przypadnie Pafstwu do gustu. Zapraszamy do podzielenia sie uwagami
na jej temat.

Zespot EIC




1. PATENTY PO WEJSCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Czy patenty zgloszone w panstwach Unii Europejskiej przed przystgpieniem naszego
kraju beda automatycznie obowigzywaé na terenie Polski? | czy patenty zgloszone
w Polsce lub innym kraju UE po przystgpieniu Polski bedg obowigzywaé¢ na terenie
catej UE?

Oba pytania dotyczq jednej z podstawowych zasad prawa wiasnoéci przemystowej — zasady teryto-
rialnosci. Stanowi ona, ze patent udzielony na terenie jednego paristwa jest chroniony tylko na jego
terytorium. Zatem patent udzielony przez polski Urzqd Patentowy obowigzuje wylgcznie w Polsce.
Ta sama zasada dotyczy patentu udzielonego w Niemczech, Francji itp. W Europie Zachodniej funk-
cjonuje obecnie Konwencja o Patencie Europejskim. Konwencja ta nie jest czescig prawa Unii, jednak
wigze wszystkie kraje cztonkowskie oraz wiekszos¢ paristw kandydujgcych. Polska jeszcze do niej
nie przystqpita, ale przygotowania sq juz bardzo zaawansowane. Wedtug ostanich informacii przy-
stgpienie do umowy bedzie mogto nastqpi¢ wiosng przysztego roku. Z chwilq jej ratyfikacji pojawi
sie mozliwoéé uzyskania ochrony w Europejskim Urzedzie Patentowym i wyznaczenia Polski jako
jednego z krajéw objetych takg ochrong. Trzeba jednak pamietaé, ze na terenie Polski bedg wéwczas
réwnolegle funkcjonowaé zaréwno patenty udzielane w procedurze konwencyijnej, jak i krajowej, to-
czqcej sie przed polskim Urzedem Patentowym. Co wiecej patent europeiski jest narzedziem wytqcz-
nie proceduralnym. Pozwala w jednym postepowaniu uzyskaé ,wigzke” patentéw w poszczegdlnych
krajach wyznaczonych. Po udzieleniu patenty te funkcjonujq niezaleznie w kazdym panstwie. W ra-
mach UE trwajq takze prace nad patentem wspdlnotowym. Ta instytucja przetamywataby opisang
zasade ferytorialnosci, poniewaz ma traktowaé catq Unie jak jeden rynek, objety jednolitym prawem.
Prace nad odpowiednim rozporzqdzeniem przedtuzaiq sie, choé ostatnio znowu nabraty tempa.

Jaki jest obecnie koszt uzyskania patentu w Polsce?

Od zgloszenia patentowego wnosi sie optate urzedowg 500 zt. Do tego nalezy doliczyé wynagro-
dzenie rzecznika patentowego. Nie ma obowigzku korzystania z jego ustug, jednak moim zdaniem
- zwlaszcza jedli samemu nie ma sie doswiadczenia w sprawach wiasnoici przemystowej — warto
to robi¢. Ogdlna suma kosztéw zalezy od skomplikowania sprawy, a takze od tego, czy oczekujemy
od rzecznika opinii na temat zdolnoéci patentowej danego rozwigzania. Szacunkowo nalezy liczyé
sie z wydatkiem rzedu kilku tysiecy ztotych. Poza tym, po udzieleniu patentu, nalezy wnosié optaty
za jego utrzymywanie w mocy. Sq fo opfaty okresowe, rosngce w miare uptywu czasu: od 270 zt
za pierwsze 3 lata ochrony do 1550 zt za ostatni rok (patent moze trwaé do 20 lat). Jak wida¢ koszt
ochrony wzrasta w miare uptywu czasu. Zatozenie jest takie, ze skoro przedsiebiorca utrzymuje
ochrong az przez 20 lat, to zapewne czerpie z tego tytutu powazne korzysci finansowe. Petna infor-
macja o optatach urzedowych dostepna jest pod internetowym adresem www.uprp.pl.

Jak diugo trzeba czeka¢ na uzyskanie patentu? Czy to sie zmienito po wejsciu Polski
do UE?

To zalezy od dziedziny, ktérej patent dotyczy. Opatentowanie prostego rozwigzania mechanicz-
nego zajmuje ok. 4 — 5 lat. Natomiast postepowania dotyczqce rozwigzan biotechnologicznych
trwajg do 7 lat. W urzedzie europejskim dtugo$é postepowania jest podobna. Istnieje natomiast
mozliwo$é ztozenia wniosku o przyspieszone rozpatrywanie, co moze skrécié jego czas zazwyczaj

do 2 - 3 lat.




Co to jest zdolnos¢ patentowa rozwigzania? Czy w Polsce i Europie mozna opatento-
waé cos takiego jak np. ludzki genom i zablokowaé¢ w ten sposéb mozliwosé badan
naukowych?

Nie ma mozliwosci opatentowania ludzkiego genomu. Zasadniczo nie ma bowiem mozliwosci
opatentowania odkrycia. Natomiast obszar biotechnologii jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijajqcych sie dziedzin ochrony patentowej. Ochronie podlegajg narzedzia do badar biotech-
nologicznych oraz np. genetycznie modyfikowane (a wigc nieodkryte, tylko wytworzone metodami
inzynierii genetycznej) organizmy. Co do samej definicji zdolnosci patentowej, to skfadajq sie na nig
trzy przestanki: nowo$é¢, poziom wynalazezy i stosowalno$é. Nowos¢ oznacza, ze takie samo roz-
wigzanie nie mogto byé wczesniej znane. Poziom wynalazezy (czyli tzw. nieoczywisto$é) oznacza,
ze rozwiqzanie musi zawieraé co$ wiecej niz proste potgczenie lub ekstrapolacje rozwigzan zno-
nych. Stosowalno$¢ oznacza powtarzalno$é rozwigzania w dziatalnosci przemystowej. Wszystkie
trzy warunki sq weryfikowane przez Urzqd Patentowy w trakcie postepowania.

Czy postepowanie przed UP jest jawne, tzn. czy mozna je oprotestowac?

Osoby trzecie mogg wiqczy¢ sie do postepowania na dwéch etapach. Zgtoszenie patentowe,
po pewnym okresie od jego ztozenia, publikowane jest w ,Biuletynie Urzedu Patentowego”. Biuletyn
ten jest dostepny w urzedzie. Do publikacji mozna takze dotrzeé za poérednictwem strony www urze-
du. Kazdy moze po zapoznaniu sig ze zgtoszeniem zawiadomié urzqd o tym, ze uwaza zgtaszane
rozwigzanie za pozbawione zdolnoéci patentowej. Teoretycznie ma na to sze$¢ miesiecy od daty
publikacji, ale w praktyce urzqd - jesli nie zakofczyt juz catego postepowania — rozpatruje réwniez
uwagi zgtaszane pézniej. Uwagi mogq mie¢ dowolng forme. Zgtaszajgcy uwagi nie staje sig jednak
strong postepowania, co oznacza, ze nie wie, jaka jest odpowiedz zgtaszajgcego patent ani co o tych
uwagach sqdzi prowadzqcy postepowanie ekspert urzedu. Jedli natomiast doszto juz do udzielenia
patentu, to ta informacja takze jest publikowana. Mozliwe jest wéwczas ztozenie sprzeciwu. Jest on
rozpatrywany w procedurze spornej, to jest na rozprawie w Urzedzie Patentowym. Sktadajqcy sprze-
ciw ma peten wglad w oéwiadczenia sktadane przez strone przeciwng i moze je komentowaé oraz
na nie odpowiadaé. Analogiczne instytucie istniejg w ramach Konwencji o Patencie Europejskim.

A co, jesli po przyznaniu ochrony na okreslone rozwigzanie okaze sie, ze nie ma ono
zdolnosci patentowej?

Jezeli od publikacji informaciji o udzieleniu patentu uptyneto wigcej niz szeé¢ miesiecy, istnieje moz-
liwos¢ wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie. Jest on rozpatrywany w takiej samej procedurze
co sprzeciw. Aby ztozyé wniosek, trzeba wykazaé interes prawny w uniewaznieniv. W duzym
uproszczeniu oznacza fo co najmniej konieczno$¢ wskazania, ze zamierzamy prowadzi¢ produkeje
objetq patentem.

Jedng z bardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczacych prawa patentowego
w UE jest ochrona algorytméw komputerowych. W USA mozna je opatentowac.
Jak to wyglada w Unii Europejskiej?

Ochrona patentowa dotyczy wynalazkéw. Jezeli zatem opiszemy nowe urzqdzenie przez okreslenie
iego funkcjonalnych komponentéw, to moze sie okaza¢, ze komputer z uruchomionym programem
narusza tak sformutowany patent. Z tego powodu w teorii prawa patentowego uzywa sie okreélenia:
wynalazki realizowane przy wykorzystaniu programu komputerowego. Wynalazki takie chronione
sq w USA, w panstwach Unii Europeijskiej i w Polsce. Réznice dotyczg gtéwnie dopuszczalnych
sformutowan. W Polsce nie mozna natomiast uzyskaé patentu dotyczqcego programu komputero-
wego, charakteryzujgcego sie okreslonymi funkcjami wykonywanymi po wprowadzeniu do pamieci
komputera. W Europejskim Urzedzie Patentfowym uzyskanie takiej ochrony jest mozliwe. Zatem




w Polsce nie bedzie bezposrednim naruszeniem patentu wprowadzenie do obrotu programu kompu-
terowego.

Czy wobec tego mozna w Polsce opatentowa¢ algorytmy?

Znanych jest mi co najmniej kilkanascie patentéw udzielonych w Polsce, kiére chronig algorytmy.
Odpowiedz jest wiec twierdzqca.

A czy mozna chroni¢ patentem ,naktadke” na juz istniejacy program komputerowy?

Trudno odpowiedzie¢ na tak abstrakcyjne pytanie. W zasadzie moge tylko odestaé do wspomnianych
juz przestanek zdolnoéci patentowej. Przede wszystkim trzeba okresli¢, jakie jest najblizsze rozwigza-
nie danego problemu technicznego i zastanowi¢ sie, czy owa ,naktadka” wnosi co$ do istniejgcego
stanu wiedzy w sensie jej nowosci i poziomu wynalazczego.

Czy ochronie patentowej podlegatby np. oryginalny arkusz kalkulacyjny spetniajacy
niespotykane dotgd funkcje?

Tu takze trudno odpowiedzieé, nie znajqc szczegédtéw. Nie do korica rozumiem, czym ma byé arkusz
kalkulacyiny spetniajgcy nowe funkcje. Jezeli opracujemy jaki$ pomyst na prowadzenie obliczen w ar-
kuszu przez komputer i pomyst ten bedzie wymagat mniej mocy obliczeniowej, mniej pamieci itp.,
to funkcjonalnoéé ta zapewne bedzie mogta zostaé opatentowana.

Powiedzmy, ze chodzi o utatwienie szybkiego wprowadzania danych liczbowych.

Czyli o interfejs uzytkownika? W moim przekonaniu sprawa bytaby bardzo trudna. Wprowadzanie
danych zalezy przeciez przede wszystkim od manualnych zdolnosci uzytkownika. Znanych mi jest
kilka patentéw na interfejsy uzytkownika. Precedensowa byta np. decyzja Izby Odwotawczej Euro-
pejskiego Urzedu Patentowego w sprawie T769/92 Sohei (mozna jq znalez¢, korzystajgc ze strony
urzedu www.european-patent-office.org).

A czy mozna opatentowac ikony strony przegladarki internetowej?

Nie. Mogg one by¢ przedmiotem ochrony jako wzdr przemystowy, sq tez zapewne chronione pra-
wem autorskim (jesli majq indywidualny charakter).

Wiele matych firm komputerowych moze traci¢ w wyniku takich regulacji prawnych.
Czy istnieje zatem jakis kruczek pozwalajacy obejs¢ te przepisy?

Jedni stracq, inni zyskajqg. Jezeli kto§ aktywnie korzysta z systemu patentowego i jest $wiadom jego
zagrozen, to zapewne zyska. Nie wiem, co Pan rozumie przez stowo ,kruczek”. Przepiséw jest wie-
le, a ten, kto umie je stosowaé, z pewnosciq znajduje sie w lepszej sytuaciji. Dla firmy wymyslajqce;
nowe rozwigzania patent moze byé potezng broniq. Jezeli udostepniamy nasze pomysty bez ochrony
patentowej, to godzimy sie na ich swobodne komercyjne wykorzystanie.

Wydaije sie, ze algorytm komputerowy jest swego rodzaju odkryciem, a mimo to moz-
na go opatentowac. Skad wiec to szczegdlne traktowanie?

Opatentowaniu nie podlega sam algorytm w oderwaniu od jego praktycznej uzytecznosci. Jezeli od-
kryjemy np. nowe prawo fizyki dotyczqce przeptywu cieczy, prawo to nie bedzie podlega¢ ochronie
patentowej. Opatentowany moze byé np. sposéb wydobycia ztéz mineralnych, charakteryzujqcy sie
tym, ze wydobycie odbywa sie zgodnie z zasadami odkrytego prawa. Opatentowaé mozna takze
urzqdzenie zawierajqce elementy funkcjonalne niezbedne do realizacji nowego sposobu wydobycia.
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Nie podlega ochronie patentowe| algorytm jako prawo logiki czy matematyki, natomiast moze byé
opatentowany sposéb postepowania zgodnie z tym algorytmem w celu rozwigzania problemu tech-
nicznego, ewentualnie — urzqgdzenie wykorzystujqce algorytm w celu uzyskania pozqdanego efektu.

Czy patenty udzielone w Polsce na algorytmy sq wtasnoscig firm zagranicznych?

Nie robitem nigdy takich analiz, jednak nie ulega watpliwoici, ze aktywnos$é w ubieganiu sie o paten-
ty przez polskie firmy pozostawia wiele do zyczenia. Mysle zatem, ze réwniez w przypadku patentéw
realizowanych przy zastosowaniu programéw komputerowych aktywnos¢ krajowych przedsiebior-
céw jest mniejsza niz ich zagranicznych konkurentéw.

Czy mozna opatentowac¢ przepis kulinarny, a konkretnie np. uniemozliwi¢ innym pro-
dukcje naszych ciastek?

Z catq pewnoéciq jest wiele patentéw, ktére uniemozliwiajg innym produkcje ciastek. Patenty te doty-
czq urzqdzen, ale mogq takze dotyczyé sposobu wypieku. Jezeli w jego trakcie wykonujemy pewne
czynnodci, ktére majq skutek techniczny — np. w postaci szybszego pieczenia, lepszej jakosci ciasta
itp. — to z pewnoscig mozna to opatentowat. Jezeli skutkiem postepowania ma byé co$, czego nie da
sie obiektywnie zweryfikowa¢, co lezy w kategoriach gustu (np. lepszy smak), fo z pewnoéciq nie ma
to charakteru technicznego i nie nadaje sie do opatentowania.

2. JAK CHRONIC SWOJ ZNAK TOWAROWY

Co to jest europejski znak towarowy i czym rézni sie on od znaku polskiego?

Europeiski znak towarowy, a doktadniej znak towarowy Wspélnoty funkcjonuje niezaleznie od kra-
jowego systemu ochrony. Jest niejako dodatkowq ochrong znaku towarowego we wszystkich krajach
Wspélnoty Europejskiej. Od przedsiebiorcy chcgeego chronié swoje znaki zalezy, czy chce ubiegaé
sie o ochrone w pojedynczym panstwie (wtedy rejestruje znak w urzedzie krajowym — np. w Polsce),
czy tez interesuje go ochrona we Wspdlnocie postrzeganej jako jednolity rynek (wtedy rejestruje
znak w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego — ang. skrét OHIM — w hiszparskim miescie
Alicante).

Czy europejska ochrona daje mi wiecej niz krajowa?

Znak wspdlnotowy chroniony jest jednolicie we wszystkich krajach Wspdlnoty. Zatem nie ma potrzeby
osobnego wnoszenia optat w kazdym kraju. Nie ma tez potrzeby osobnego monitorowania naruszert
i prowadzenia odrebnych postepowar o naruszenie. Nie ma natomiast istotnych réznic w sensie
Lsity” ochrony. Konflikt migdzy znakiem wspélnotowym a znakiem krajowym jest rozstrzygany na tych
samych zasadach co konflikt miedzy dwoma znakami krajowymi. W pewnym uproszczeniu obowig-
zuje tu zasada ,kto pierwszy, ten lepszy”.

Co bedzie, gdy okaze sie, ze zaréwno w Polsce, jak i w Unii funkcjonuja takie same
marki? Przeciez moze dojs¢ do takiej kolizji. Jednoczesnie prawo unijne jest wyisze
rangg niz ustawodawstwo krajowe. Jak wyglada tu pozycja polskich przedsie-
biorcow?

Przepis dotyczqcy tego problemu znalazt sie w traktacie akcesyjnym. Po pierwsze, znaki towarowe
Wspélnoty od chwili rozszerzenia UE obowiqzujg automatycznie we wszystkich nowych krajach
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cztonkowskich na opisanych wyzej jednolitych zasadach. Zatem uprawniony ze znaku wspdlnoto-
wego zarejestrowanego np. w 1998 r. bedzie mégt dochodzi¢ roszczen o naruszenie w Polsce.
Po drugie, polskie prawa wczeséniejsze, ktére powstaly przed przystgpieniem do Unii, zostang zacho-
wane. Obejmuije fo nie tylko prawa z rejestracji znaku towarowego, ale takze prawo do firmy, prawa
osobiste 0sdb fizycznych i prawnych, a takze (choé¢ to moze by¢ dyskusyjne) prawa nabyte wytgcznie
w zwigzku z uzywaniem w obrocie danego oznaczenia. Osoby, kiére przed 1 maja 2004 r. nabyty
na terenie Polski prawa wczeéniejsze w powyzszym rozumieniu, bedg mogty zakaza¢ uzywania zna-
ku wspdlnotowego, jeéli prawa te uzyskaty w dobrej wierze. Poza tym jest jeszcze kilka probleméw
przej$ciowych.

Na czym one polegajg?

Moze sie np. zdarzy¢, ze w rejestrze znakéw wspdlnotowych jest znak, kitéry w jezyku polskim
informuje o rodzaju towaru. Kto$ np. zarejestrowat stowo ,mleko”, ktére — jak wiem — w zadnym
iezyku Wspélnoty nie ma tego samego znaczenia co w Polsce w odniesieniu do napojéw. Taki znak
- gdyby Polska byta cztonkiem Wspélnoty w chwili zgtoszenia — w ogéle nie powinien zostaé zareje-
strowany. Jesli rejestracja nazwy ,mleko” w jakimkolwiek parstwie , 15" nastgpita jednak wezesniej,
to pozostanie w mocy. Przy czym bedzie mozliwoé¢ ograniczenia egzekwowania praw zwigzanych
z takim znakiem na terenie Polski. Podobnie jest ze znakami, ktére zawierajq tresci obrazliwe w jezy-
ku polskim lub mylgco wskazujq na pochodzenie geograficzne, np. odwotujq sie do nazwy polskiej
miejscowosci.

Zarejestrowatem swéj znak towarowy w Polsce w ubiegtym roku i taki sam znak
w Alicante zarejestrowat przedsiebiorca z UE (takze w ub.r.). Ktéry z nas bedzie wiec
miatl prawo uzywania tego znaku po 1 maja 2004 r. w Polsce?

Wedtug powyzszych zasad znak zgtoszony w Polsce przed 1 maja 2004 r. bedzie prawem wcze-
$niejszym. Jezeli znak ten zostat zgtoszony w dobrej wierze, bedziemy mogli zakaza¢ przedsigbiorcy
unijnemu uzywania go w Polsce. W pozostatych krajach Unii - jedli nie mamy tam praw wczeéniej-
szych — wytqcznoéé bedzie miat uprawniony ze znaku wspdlnotowego, tzn. zarejestrowanego w Al-
cante.

Czy znane sq przyktady takich znakéw kolizyjnych?

Nie analizowatem tego problemu. Na stronach internetowych OHIM (www.oami.eu.int) dostepna
jest przegladarka znakéw wspdlnotowych. W ten sposéb mozna zweryfikowaé¢, czy problem nas

dotyczy.

Jak wyglada sam proces rejestracji wspélnotowego znaku towarowego i jak diugo
trwa?

Procedura sktada sie z dwéch etapéw. W pierwszym OHIM bada, czy znak ma zdolno$é odréznia-
jacq (wskazany juz problem rejestracji stéw, ktére majq jakgé wartosé informacyjng dla produktéw,
na ktére sq rejestrowane) lub tez — w odniesieniu do znakéw graficznych lub przestrzennych - czy
znak ten moze funkcjonowaé w obrocie jako oznaczajgcy pochodzenie rynkowe towaru. Jesli urzqd
uzna, ze znak ma zdolno$¢ wyrézniajgeq, publikuje go w specjalnym biuletynie. W drugim etapie
bierze sie pod uwage prawa wezesniejsze oséb trzecich. Co istotne, w odréznieniu od np. polskiego
Urzedu Patentowego, rola OHIM jest tu zupetnie pasywna. W ciggu 3 miesiecy od publikaciji upraw-
niony z wczeéniejszych: znaku wspdlnotowego, znaku krajowego lub innego prawa moze wnieéé
sprzeciw. Sprawa jest wtedy rozstrzygana w postepowaniu spornym. Zatem jezeli nie zawiadomimy
urzedu o istnieniu naszego wczeséniejszego prawa, to moze dojé¢ do zarejestrowania identycznego
znaku. Cata procedura, jesli nie zostanie wniesiony sprzeciw, trwa obecnie ok. 18 miesiecy.




Jakie sq koszty rejestracji wspélnotowego znaku towarowego?

Informacje na ten temat sq dostepne na stronach internetowych urzedu. Ogélnie koszty obejmujq
optate zgtoszeniowq i wynagrodzenie rzecznika patentowego — w sumie ok. 1200 - 1400 euro.
Po zakonczeniu opisywanej procedury nalezy wnieéé optate za ochrone, ktéra wynosi obecnie
min. 1100 euro. Optata ta pokrywa 10 lat ochrony.

Czy mozliwe jest wspélne zarejestrowanie znaku przez kilka firm? Czy przy rejestraciji
znaku wspélnotowego musze korzystac z ustug rzecznikéw patentowych? Czy w tym
zakresie cos si¢ zmieni po wstgpieniu Polski do UE?

Nie ma przeszkéd, aby prawo do znaku przystugiwato kilku osobom. Po akcesji mozna zgtaszaé
znaki samodzielnie, bez pomocy rzecznika.

Czy po zastrzezeniu znaku wspélnotowego i jego naruszeniu moge sie zwréci¢ do pol-
skiego sqdu, czy musze skierowaé sprawe do sqdu kraju, w ktérym doszio do naru-
szenia?

W sprawie naruszen znakéw wspdlnotowych wiasciwe sq specjalnie w tym celu wyznaczone sqdy
poszczegdlnych krajéw cztonkowskich. Co do zasady wiasciwy w sprawie jest sqd kraju siedziby
,naruszyciela”. Mozna takze dochodzi¢ roszczen przed sqdem kraju, w kiérym doszto do naruszenia
(np. przed polskim sqgdem do spraw znakéw wspdlnotowych).

Gdzie w Polsce bedzie sie miescit taki sqd?
Powstat on przy Wydziale Gospodarczym Sqdu Okregowego w Warszawie.

Czy lepiej jest zastrzec oznaczenie geograficzne, czy znak towarowy? Chodzi mi o pro-
dukty spozywcze. Co jest tansze?

Oznaczenie geograficzne i znak towarowy nie sq konstrukcjami konkurencyjnymi, bo petniq troche
inne funkcje. Z oznaczeniem nie wigze si¢ wylqcznoé¢. Zakresla ono raczej region i zasady wytwa-
rzania produktu. Nie pozwala juz jednak np. zakazaé sprzedazy produktu, gdy kto$ spetnia ustalone
wymogi co do lokalizaciji produkeji i sposobu jego wytwarzania.

Czy zamkniecie do tubki z kremem moze by¢ znakiem towarowym, czy lepiej jest za-
strzec jg jako wzér przemystowy?

Ochrona przestrzennych znakéw towarowych to jeden z mniej jasnych punkiéw w orzecznictwie
urzedéw patentowych zaréwno w Polsce, jok i w UE. Co do zasady forma przestrzenna moze petni¢
funkcje znaku towarowego (np. butelka coca-coli, ostona wlotu powietrza ,grill” w Mercedesie). Za-
mknigcie petni jednak tez funkcje techniczne (pozwala na otwarcie tubki). Bez znajomoéci szczegé-
téw sprawy bardzo trudno jest rozstrzygnaé, czy konkretne zamknigcie moze funkcjonowaé na rynku
jako element identyfikujgcy producenta.

Czy uniewaznienie mojego znaku wspélnotowego, np. przez przedsiebiorce z Hiszpa-
nii, bedzie miato skutek tylko w jednym kraju, czy na terenie catej Unii?

Na terenie catej Unii. Wynika to z jednolitego charakteru znaku wspélnotowego.

Co moge zrobi¢, jesli firma z Wielkiej Brytanii zarejestrowata domene internetowq,
w ktérej jest nazwa mojej firmy, bedqgca z kolei znakiem towarowym zastrzezonym
weczesniej w Unii?




Tu réwniez trudno mi odpowiedzieé bez znajomosci stanu faktycznego. Uzycie znaku towarowego
w nazwie domeny moze byé naruszeniem prawa z rejestracii. Zalezy to jednak od tego, jakie towary
sprzedaje dysponent domeny i czy sq one objete prawem ochronnym. Pozostaje tez kwestia ztej wiary
w chwili rejestracii. Jezeli kto$ rejestruje domeng, by potem zaoferowaé jej sprzedaz uprawnionemu
ze znaku, fo i tak istnieje mozliwos¢ przejecia takie] domeny przez prawowitego whasciciela.

Mam znak towarowy zastrzezony w Polsce i UE. Okres ochrony znaku polskiego jest
krotszy niz wspolnotowego. Czy po wygasnieciu polskiego prawa ochronnego znak
nie bedzie juz chroniony w Polsce?

Obowigzywanie znaku wspdlnotowego rozciggneto sie na Polske i inne nowe kraje Unii z chwilg
przystgpienia naszego kraju do UE. Zatem od 1 maja br. Posiada pan podwdjng ochrone w Polsce.
Mozna ten stan pozostawié i optacaé niezaleznie prawo polskie i unijne. Mozna takze wigczyé
znak polski do rejestracji unijnej zgodnie z zasadq starszefstwa (ang. seniority). W efekcie znak
wspdlnotowy bedzie chroniony we wszystkich krajach UE od daty zgtoszenia w Alicante, a w Polsce
od daty zgtoszenia znaku polskiego. Ta instytucja upraszcza portfel praw chronionych na terenie UE.
Natomiast jezeli polski znak wygasénie, a wspdlnotowy pozostanie w mocy, to bedzie on chroniony
jednolicie w catej Unii, a wiec takze w Polsce.

Razem z bylym wspélnikiem zastrzeglismy znak towarowy w Polsce. Jak przereje-
strowaé¢ znak na mnie?

Trzeba w tym celu zawrzeé umowe o przeniesienie praw.

Co bedzie lepsze: umowa czy jednostronne zgtoszenie wniosku do polskiego Urzedu
Patentowego o zakonczenie ochrony takiego ,, wspélnego” znaku towarowego?

Zasady korzystania ze znaku towarowego, do ktérego uprawnionych jest kilka oséb, sq analogiczne
jak przy wspétwtasnosci rzeczy. Oznacza to, ze dla czynnosci przekraczajgeych zakres zwyktego
zarzqdu, a takg z pewnoéciq jest ztoZzenie wniosku o wygaszenie, wymagana jest jednomyélnosé
wspdtuprawnionych. Jedynie sqd moze przymusié wspélnika do okredlonego oéwiadczenia w tej
sprawie.

Czy osoba, ktéra nie wniosta sprzeciwu, nie ma juz mozliwosci wplywu na istnienie
takiego samego znaku wspélnotowego?

Co do zasady mozna wnosi¢ o jego uniewaznienie zaréwno w OHIM, jak i przed sqdem znakéw
wspdlnotowych (jezeli osoba ta zostata pozwana o naruszenie).

Czy przed zgtoszeniem swojego oznaczenia mam mozliwos¢ sprawdzenia, jakie znaki
sq juz zarejestrowane w UE?

Na stronie internetowej OHIM dostepna jest doé¢ prosta wyszukiwarka. Mozna tez korzysta¢ z réz
nych ptatnych serwiséw badawczych. Takze krajowe urzedy patentowe majg swoje strony, kiére
czasami pozwalajqg przeszukiwaé rejestry.

Sledzqc orzecznictwo sadéw europejskich, mozna przypuszczaé, ze programy, znaki
i certyfikaty takie, jak: Polski Produkt Przysztosci, Teraz Polska czy Polska Dobra
Zywnosé bedg musiaty przestaé istnieé¢ (chodzi o zakaz wigzania jakosci produktu
z jego pochodzeniem). Czy tak sie stanie?

To pytanie z dziedziny swobodnego przeptywu towaréw we Wspélnocie, a nie znakéw towarowych.
Rzeczywiécie Europejski Trybunat Sprawiedliwoséci orzekat kilkakrotnie, ze takie oznaczenia mogq
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stanowi¢ element ograniczajgey swobodny przeptyw towaréw. Dzieje sie tak wiedy gdy system ozna-
czen jest finansowany przez wtadze publiczne panistwa czfonkowskiego.

3. JAK CHRONIC¢ WZORY PRZEMYStOWE

Co to jest wzér przemystowy?

To nowa zewnetrzna postaé produktu. Moze to byé zasadniczo kazdy produkt, poczqwszy od przed-
miotéw bardzo duzych, takich jok samochody todzie czy nawet mate budynki (jak kiosk z gazetami),
a skoriczywszy na rozmaitych przedmiotach codziennego uzytku (telefony, myszy komputerowe, mo-
nitory komputerowe, stoly, krzesta). Wzér przemystowy weale nie musi by¢ tréjwymiarowy. Moze nim
by¢ réwniez dwuwymiarowy obraz, np. strona internetowa.

Czy to znaczy, ze wzorem moze by¢ rzecz materialna?

Tak. Z ochrony jako wzér przemystowy jest natomiast wytgczony np. program komputerowy, przy
czym wylqczenie fo nie dotyczy produktu pracy programu (jak np. wspomniana strona internetowa).

Czy mozna zastrzec wzoér przemystowy, nie bedqgc jego twércg?

Tak. Pierwotnie prawo przystuguje twércy jednakze moze on nim swobodnie dysponowaé i przenosié
na inne osoby. Prawo moze takze naleze¢ do pracodawcy twérey jezeli tak stanowi umowa o prace.
Strony zawierajgce umowe zgodnie z ktérg twérca opracuje projekt np. karoserii samochodowej,
mogq réwniez przewidzie¢ komu i w jakich udziatach bedzie przystugiwaé¢ prawo do wzoru.

Jakie wymogi musi spetni¢ wzér przemystowy, aby uzyskaé¢ ochrone?

Musi by¢ nowy, mieé indywidualny charakter i byé - jak juz byta o tym mowa — zewnetrznq postaciq
produktu. Nowo$¢ powoduje ze do ochrony mozna zgtosi¢ jedynie takie wzory ktére wezedniej nie
byty podane do wiadomoéci publicznej w sposéb ktéry pozwolit osobom zainteresowanym dang
dziedzing zapoznaé sig ze wzorem. Wymég aby wzér byt zewnetrzng formq przedmiotu nie pozwa-
la zarejestrowaé np. czeéci produktu niewidocznej podczas normalnego uzywania.

Czy wobec tego istnieje mozliwos¢ ochrony np. wzoréw mebli?
Tak, jest to dos¢ typowy przedmiot ochrony.

Czy méglby pan powiedzie¢ cos wiecej o kryterium ,indywidualnego charakteru”
wzoru?

Wzér ma indywidualny charakter jezeli na przecigtie poinformowanym lecz zajmujgcym sie dang
dziedzing specjaliscie nie robi takiego samego ogdlnego wrazenia co wzér upubliczniony wezeénie;.
Jest to w pewnym sensie sprawa intuicyjna — czujemy kiedy nasz produkt zawiera jakg$ ,odmienng”
ceche na tle produktéw tego samego typu wprowadzonych do obrotu przez innych przedsiebior-
codw.

Jezeli badamy np. dwa meble pod wzgledem ich podobienstwa to jaki (np. procento-
wo) jego stopien bedzie naruszeniem prawa do wzoru przemystowego?




Nie sposéb tego okresli¢ procentowo. Kryterium oceny jest to czy ogdlne wrazenie sprawiane na uzyt-
kowniku jest rézne czy nie. Uzytkownik ten ma byé osobg o przecietnej wiedzy tyle ze zwigzanej
z dang dziedzing. Dla mebli takim specjalistycznym odbiorcq bytby — jak sqdze — projektant wnetrz
albo po prostu przecietny odbiorca towaréw konsumpcyjnych. Pytanie na ktére musi odpowiedzieé
sqd czy na takim uzytkowniku robi wzér robi identyczne ogélne wrazenie czy nie.

Czyli mozna chroni¢ wzér ktéry dotyczy np. wewnetrznej czesci butelki ale jest wi-
doczny poniewaz butelka jest przezroczysta?

Tak mozna chronié kazdy element, ktéry jest w toku normalnego uzywania widoczny z zewngtrz.
Znanych jest wiele rejestracji tego typu (np. pojemniki na perfumy). Czasami watpliwosci budzi
kwestia normalnego uzywania. Dotyczy to np. czeéci zamiennych w samochodzie. Dla przyktadu:
czy czeéci widoczne po otwarciu maski sq czedciami widocznymi w normalnym toku uzywania?
Ostatecznie trzeba bedzie poczekaé na rozstrzygniecia sadowe. Osobiscie uwazam — i chyba taka
opinia dominuje — ze przynajmniej wierzchnie elementy czeéci widocznych przy uzupetnianiu ptynu
do spryskiwaczy czy oleju mozna zastrzega¢ jako wzory przemystowe.

Czy naklejke na produkt lepiej chroni¢ jako wzér, czy jako znak?

Jezeli naklejka jest nowa to nie ma przeciwwskazan by zarejestrowaé jq réwnoczeénie jako wzér
i jako znak towarowy. Znak datby zapewne nieco lepszqg ochrone. Wzér pozwala uzyska¢ ochrone
do$¢ szybko jest ona jednak ograniczona w czasie. Ochrona znaku moze by¢ natomiast przedtuzana
w nieskoficzono$é.

Czy chronione obecnie w Polsce wzory bedg chronione réwniez w Unii Europejskiej?

Nie. Zgodnie z zasadq terytorialnoéci kazde prawo udzielone w okreslonym panstwie obowigzuje
tylko i wylgcznie na jego terytorium. Zatem po rozszerzeniu Unii status wzoréw zarejestrowanych
w Polsce nie zmieni sie i bedg one chronione tylko w Polsce. Rozszerzenie dziata natomiast w drugq
strong — czyli w momencie akcesji Polska zostanie objeta wspdlnotowym wzorem przemystowym.
Wynika to z jednolitego charakteru tego prawa ktére traktuje Unie jako jednolity obszar ochrony.

Czy jezeli dany wzor jest chroniony np. we Francji ale w Polsce nie, to mozna go sko-
piowac i produkowaé w Polsce? Czy taki produkt moze by¢ pézniej sprzedawany np.
w Niemczech?

Wedtug prawa wzoréw nie ma przeciwwskazan. Takie dziatanie moze np. naruszaé prawa autorskie
francuskiego twércy albo stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurenciji. Co wiecej w momencie rozszerzenia
Unii Polske obejmq tzw. prawa z niezarejestrowanych wzoréw przemystowych. Wzér niezarejestro-
wany przez samo jego ujawnienie (rozumiane jako wprowadzenie do obrotu, publikacja, prezentacja
na targach czy w reklamie itp.) pozwala uzyska¢ trzyletniq ochrone przed kopiowaniem.

Bez koniecznosci rejestracji?
Bez koniecznoéci rejestracji. Ochrona jest trudna dowodowo bo trzeba wykazaé date pierwszego
vjawnienia a takze fakt skopiowania wzoru przez ,naruszyciela”. Poza tym jest fo do$¢ nowatorska

instytucja ktéra dotychczas nie zostata jeszcze przetestowana w sqdzie.

Jak dtugo moze by¢ chroniony wzér wspélnotowy?

Zarejestrowany — do 25 lat, niezarejestrowany 3 lata.




Jezeli mam wzér zdobniczy w Polsce a ktos zgtosit np. w lutym br. wzér w Unii ktéry
jest taki, jak méj to co moge zrobic?

Jezeli wprowadzit Pan wzér do obrotu w Polsce przed datq zgtoszenia to jest to podstawa do unie-
waznienia wzoru wspdlnotowego. Da sie bowiem podwazyé przestanke nowosci. Mozna to zrobié
albo przed urzedem rejestrujgcym wzory albo przed sqdem (w formie obrony przed pozwem upraw-
nionego ze znaku wspdlnotowego). Ponadto jezeli wzér zostat przez Pana wprowadzony do obrotu
w ciggu ostatniego roku moze pan zastrzec go na swojq rzecz zaréwno w Polsce jak i we Wspélno-
cie. Jesli natomiast utrzymywat Pan wzér w tajemnicy i zostat on zgtoszony przez innq osobe, czy
to Polsce, czy we Wspdlnocie to niewiele juz mozna zrobi¢. Chyba ze sqg dowody np. na wykradze-
nie wzoru przez zgtaszajgcego.

Co moge zrobi¢ jesli mam niezarejestrowany wzér wspélnotowy a ktos go potem
w UE narusza?

Naruszeniem zajmujq sie wyznaczone w kazdym kraju specjalne wydziaty sqdéw. W Polsce bedzie
to Wydziat Gospodarczy Sqdu Okregowego w Warszawie. Trzeba jednak pamietaé Zze prawo
do niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego powstaje tylko, jesli pierwsze ujawnienie ma miejsce
we Wspdlnocie. Jezeli zatem zaczqt pan od sprzedazy w Polsce przed przystgpieniem do Unii to pra-
wo z niezarejestrowanego wzoru zapewne nie powstanie. Jedyna mozliwoéé uzyskania ochrony
to w tej sytuacji zgtoszenie wzoru wspdlnotowego do rejestracji.

Gdzie moge sprawdzi¢ czy wymyslony przeze mnie wzér nie jest zastrzezony?

Mozna korzysta¢ z ptatnych serwiséw albo ustug rzecznikéw patentowych. Mozna tez sprawdzié
na stronie http://oami.eu.int pod hastem ,wzory wspélnotowe” albo na stronie www.uprp.pl w czesci
poswieconej wzorom polskim. Nie sq tam dostepne zdjecia wzordw.

lle czasu trwa w Polsce proces rejestracji wzoréw przemystowych?

Obecnie okoto 18 miesiecy ale tempo sie zwieksza. W Alicante rejestracja trwa 3 miesigce i do to-
kiego standardu zdaije sie zmierzaé polski urzqd.

A jakie sq koszty?

Za pojedynczy wzér urzad w Alicante pobiera 350 euro. Pozwala to na 5 lat ochrony. Sq to koszty
dosy¢ atrakecyjne w poréwnaniu z tymi kiére trzeba by wytozy¢ na ochrony we wszystkich 25 krajach
przysztej Unii osobno.

A jakie sq koszty pomocy rzecznika patentowego przed urzedem w Alicante?

Trudno powiedzieé. Polscy rzecznicy chyba jeszcze postepowania przed Alicante w swoich cenni-
kach nie majg. Co do rzecznikéw unijnych to bywa réznie — zaleznie od kraju, wielkosci firmy itp.
Mysle Ze koszty nie powinny przekroczy¢ kilkuset euro.

Czy zagraniczni producenci zastrzegajg wzory?

Tak i to duzo. W Alicante szczegélnie aktywne sq firmy amerykanskie. Wynika to m.in. stqd ze koszty
rejestracji sq stosunkowo niewielkie w poréwnaniu ze skalg uzyskiwanej w ten sposéb ochrony.

Czy w Alicante zostaty juz zgloszone wzory polskich przedsiebiorstw?

Wedtug informacii ktére mozna znalez¢ na stronie OHIM z Polski pochodzq 32 sposréd 34 000 zgtoszen.
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Kiedy optaca mi sie¢ zgtosi¢ wzér w Alicante?

Jedli zalezy panu na ochronie tylko w jednym czy w dwéch krajach UE to cenowo korzystniejsze be-
dzie skorzystanie z rejestracji w urzedach krajowych. Zarejestrowanie wzoru w Alicante zaczyna sie
optaca¢ wéwezas gdy chee pan chronié wzér w trzech albo wiecej krajach.

A ile kosztuje zastrzezenie wzoru na catym swiecie?

Nie ma instytucji ktéra rejestrowataby znaki na catym $wiecie. OHIM pozwala nam na rejestracje
na terenie Unii. Jest jeszcze porozumienie z Locarno kiére pozwala na rejestracie w wielu krajach
za pomocq pojedynczego zgtoszenia (Polska nie jest strong tego porozumienia wiec przedsiebiorca
nie moze skorzystaé z tej mozliwosci jezeli nie ma spétki zaleznej w kraju bedgcym strong). Koszt
zgtoszenia na catym $wiecie bytby sumq kosztéw zgtoszer we wszystkich krajach $wiata (ewentual-
nie przy wykorzystaniu wspomnianych przed chwilg instytucji). Nigdy tego kosztu nie prébowatem
policzy¢ cho¢ pewnie bytby dosyé duzy.

Czy wzor przemystowy moze by¢ rownoznaczny z patentem?

Ten sam przedmiot materialny moze byé chroniony dwoma (lub wiecej) prawami jednakze ochronie
bedzie podlega¢ inny aspekt przedmiotu. Dla przyktadu: lampa moze byé¢ chroniona wzorem prze-
mystowym poniewaz ma nowy wyglad zewnetrzny. Ow wyglad zewnetrzny moze jednak wptywaé
takze na cechy funkcjonalne produktu np. korzystniejsze oéwietlenie miejsca pracy. W ten sposéb
dojdzie do kumulacji ochrony. Co wigcej jezeli lampa zostanie rozreklamowana i zacznie byé kojo-
rzona z okreslonym producentem to niewykluczone ze mozliwa bedzie rejestracja ksztattu lampy jako
przestrzennego znaku towarowego.

Czy przedmiot wzoru przemystowego moze by¢ réwniez chroniony jako utwér?

Tak pod warunkiem ze spetnia przestanki wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Wydaije sie ze poprzeczka do pokonania w prawie autorskim jest troche wyzsza. Musimy
wykazaé ze produkt jest przejowem indywidualnej dziatalnoici twércze|. Przy wzorach przemysto-
wych takiego wymogu nie ma zatem nawet dosyé banalne ksztatty - jezeli spetniajg wymég nowosci
- mogq podlega¢ ochronie.

Co zmienito sie w zakresie prawa wlasnosci przemystowej po wejsciu do Unii?

Zmienifo sie sporo. Objety nas wszystkie regulacje unijne — przede wszystkim rozporzqdzenia o zna-
ku wspdlnotowym oraz rozporzqdzenie o wspdlnotowym wzorze przemystowym. Istnieje tez projekt
rozporzqdzenia dotyczqcego patentu wspdlnotowego nie wiadomo jednak kiedy dojdzie do jego
uchwalenia. Bedq nas takze obowigzywaé dyrektywy choé te w zasadzie zostaly juz przeniesione
do polskiego porzgdku prawnego. Bardzo wazng dyrektywq — prace nad nig wcigz trwajg — jest
ta dotyczqca egzekwowania praw wilasnoéci przemystowe;.

Czy zostang one opublikowane w Dzienniku Ustaw?

Tak. Pojawi¢ ma sie specjalny numer Dziennika Urzedowego UE sktadajqcy sie z kilkudziesieciu
toméw i zawierajgcy catoéé ustawodawstwa Wspdlnot w jezyku polskim. Tre$é¢ przepiséw w jezyku
polskim jest juz dostepna na stronach www.ukie.gov.pl.




