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Ochrona znakow towarowych
- chron swojg marke!

Zagadnienie znakdéw towarowych oraz procedury ich

zgtaszania obejmuje trzy gtéwne czesci:

1. pojecie i istota znaku towarowego,

2. procedura zgtaszania znaku towarowego,

3. dalsze czynnosci po zgtoszeniu znaku towarowego.
I 1. Pojecie i istota znaku towarowego.

Definicja pojecia znak towarowy (ang. trademark, niem.
Marke) znajduje sie w prawie danego kraju (np. Polska)
lub zwigzku krajow (np. UE).

W Polsce definicja znaku towarowego znajduje sie w art.
120 ustep 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tekst
jednolity z 2017 roku, Dz. U. pozycja 776).
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Zgodnie z nig znak towarowy to:

1. kazde oznaczenie umozliwiajace odréznienie
towaréw jednego przedsiebiorstwa od towardw
innego przedsiebiorstwa oraz

2. mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakdw
towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie

przedmiotu

jednoznacznego i doktadnego

udzielonej ochrony.
D]

sktadniki
oznaczenia i moga nimi by¢ w szczegdlnosci wyraz,

Ustawodawca okreslit  tez  przyktadowe
wigcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma
przestrzenna, w tym ksztaft towaru lub opakowania,
atakze dzwiek. Réwniez zestawienie wyzej wymienionych

elementéw moze petnic¢ funkcje znaku towarowego.
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W Unii Europejskiej definicja unijnego znaku towarowego
znajduje sie w art. 4 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) Nr2017/1001 zdnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskie]
(tekst jednolity Dz.U. L 154z 16 czerwca 2017 roku, numer
CELEX: 32017R1001). Zgodnie z tg definicja unijny znak
towarowy:

1. moze sktada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen,
w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami,
lub rysunkow, liter, cyfr, koloréw, ksztattu towardw
lub ich opakowan lub dZwiekéw, pod warunkiem Ze

2. oznaczenia takie umozliwiaja:

a) odréznianie towardw lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw; oraz

b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych
znakéw towarowych w sposdb pozwalajacy
wiasciwym organom i odbiorcom na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu
ochrony udzielonej wiascicielowi tego znaku
towarowego.

D]
Podkresli¢ nalezy, iz unijny znak towarowy ma charakter
jednolity, tzn. wywotuje ten sam skutek w catej Unii.
Znak moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem
zrzeczenia sie lub decyzji w sprawie stwierdzenia
wygasniecia praw wiasciciela znaku lub uniewaznienia
znaku, a jego uzywanie moze byc¢ zakazane jedynie
w odniesieniu do catej Unii. Ponadto uwaza sie uzywanie
takiego znaku na terytorium catej Unii nawet jezeli
nastepuje ono wytacznie w jednym lub kilku wybranych
krajach Unii.

Definicja znaku towarowego w prawie polskim zostata
zmodyfikowana i ujednolicona wzgledem definicji
obowiazujacej w Unii Europejskiej.

W obu definicjach prawnych ustawodawca wskazuje
na gtowna funkcje (istote), znaku towarowego. Jest
nia odréznianie na danym rynku towaréw i/lub
ustug jednego przedsiebiorstwa/przedsiebiorcy od
towaréw i/lub ustug innego przedsiebiorcy. Istota
znaku ma podstawowe znaczenie przy tworzeniu znaku
oraz jego uzywaniu w obrocie gospodarczym.

Najczestszym btedem popetnianym przez przedsie-

biorcéw jest:

1. tworzenie znakdéw opisujacych dany towar i/lub
ustuge (np. ztomex — dla skupu ztomu),
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2. tworzenie znakdéw na wzdr juz istniejgcych, poprzez
dokonanie niewielkich zmian w wygladzie znaku (np.
dla obuwia: oryginalny znak NIKE a znak nasladujacy
NAKE),

3. tworzenie  znakow

zawierajacych  informacje

o produkcie i/lub ustudze (np. Best Motor Sport).

W procesie tworzenia znaku towarowego nalezy
uwzgledni¢ wiele czynnikéw, jednak podstawowym
jest to, aby odbiorca koncowy (konsument, kontrahent)
postrzegajgc dany znak, mégt odrézni¢ pochodzenie
towaru i/lub ustugi nim opatrzonych i dokona¢
prawidtowego wyboru - czyli wybra¢ tego dostawce,
ktérego chce (np. kupi¢ oryginalne buty NIKE a nie
niewiadomego pochodzenia a oznaczone jako
NAKE). Jednak podstawowym czynnikiem jest cecha
odrézniania (wyrdzniania) sie znaku w warstwie wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej. Znak ma wytworzyé
w  Swiadomosci  odbiorcy powigzanie (utrwalone
skojarzenie) przedsiebiorcy z towarami i/lub ustugami

oraz znakiem towarowym.
I 2. Procedura zgtaszania znaku towarowego.

Procedure zgtoszenia znaku towarowego mozna podzieli¢
na dwa etapy: pierwszy — stworzenie znaku, wykazu
towaréw i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
danego Urzedu oraz drugi — formalne zgtoszenie znaku
towarowego do danego Urzedu i dalsze czynnosci po
dokonaniu zgtoszenia.

Wszystkie nizej opisane czynnosci mozna powierzyc
zawodowemu petnomocnikowi, odpowiednio w RP:
rzecznikowi patentowemu, radcy prawnemu lub
adwokatowi, a w EUIPO (Urzad Unii Europejskiej ds.
Wiasnoscilntelektualnej) zawodowemu petnomocnikowi.
Ich wykonanie przez przygotowanego petnomocnika
Znacznie przyspieszy proces zgtoszenia i rejestracji znaku
towarowego jak tez pozwoli unikna¢ potencjalnych

bteddw.

A. Zgtoszenie znaku towarowego do Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak towarowy mozna stworzy¢ samodzielnie lub zleci¢
podmiotowi zewnetrznemu (np. agencji reklamowej,
malarzowi, fotografowi, grafikowi itd). W przypadku
zlecenia podmiotowi zewnetrznemu nalezy uregulowac
kwestie praw autorskich, szczegdlnie majatkowych.
Prawa autorskie majatkowe na dzien dokonania




zgtoszenia znaku do urzedu winny by¢ przeniesione na
zgtaszajacego znak lub winien on mie¢ pisemna umowe
regulujgcg zasady korzystania ze znaku towarowego.
W przeciwnym przypadku moze dojs¢ do sytuacji, gdzie
przedsiebiorca dokona zgtoszenia znaku towarowego,
do ktérego uzywania nie ma prawa lub narusza prawa
autorskie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy opracowany

znak towarowy, ktéry potencjalnie ma  zostac
zarejestrowany nie jest podobny lub identyczny
do wczesniej znakoéw

zgtoszonych towarowych

(dalej:  znaki  wczesniejsze). Sprawdzenia mozna
dokona¢ poprzez przeszukanie dostepnych rejestréw
znakéw  towarowych, prowadzonych przez UPRP
(https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20
witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx) lub przez EUIPO
(https.//euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability)
lub WIPO (https.//www3.wipo.int/branddb/en/), ponadto
poprzez przeszukanie zasobdw internetu jak réwniez
skorzystanie z baz komercyjnych. Nalezy pamietac,
7e Polska jest cztonkiem EU, stad przy sprawdzeniu
znakow wczesniejszych nalezy réwniez uwzgledni¢ znaki

zgtoszone do EUIPO.

W przypadku, gdy zgtaszany znak okaze sie identyczny lub
podobny do znaku wczesniejszego, nalezy opracowac
nowy znak lub dokonac zmian w juz opracowanym znaku
tak, aby réznit sie dostatecznie od znaku wczesniejszego,
aby po stronie odbiorcy nie zaistniato ryzyko pomytki co
do tozsamosci przedsiebiorcow, jak i na etapie zgtoszenia
znaku aby uprawniony do znaku wczesniejszego nie
zgtosit tzw. sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia znaku
towarowego.

Druga kwestig jest przygotowanie tzw. wykazu
towaréw i ustug. Jest to zestawienie towardw i/lub
ustug, dla ktorych planowane jest uzywanie w obrocie
gospodarczym zgtaszanego znaku. Do przygotowania
wykazu mozna postuzy¢ sie narzedziami znajdujacymi
sie na stronach urzeddw: http.//euipo.europa.eu/ec?/,
https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/
Klasyfikacja%20nicejska.aspx. Klasyfikacja jest podzielona
na 45 klas. W kazdej z klas nalezy wybra¢ te pozycje,
ktére planowane sg dla zgfaszanego znaku. Poniewaz
okres ochrony znaku trwa 10 lat od dnia dokonania
zgtoszenia, to przy opracowywaniu wykazu zasadne jest
uwzglednienie mozliwosci rozwoju przedsiebiorstwa

i rozszerzenie asortymentu towarow i/lub ustug.

Po przygotowaniu znaku oraz wykazu towardw
i/lub ustug mozna dokonac zgtoszenia znaku do UPRP.
Zgtoszenia mozna dokonac w sposéb tradycyjny poprzez
wypetnienie wniosku z zafgcznikami (przedstawienie
znaku i wykaz towaréw i/lub ustug, petnomocnictwo
iinne jezeli sg), wniesienie opfaty na konto UPRP i ztozenie
dokumentacji osobiscie w Urzedzie lub wystanie poczta,
jak tez poprzez strone internetowg Urzedu Patentowego
za pomocag Elektronicznej  Skrzynki  Podawczej
Urzedu Patentowego opartej na rzadowej platformie
informatycznej (ePUAP). W tym drugim przypadku nalezy
spetnia¢ wymogi rejestracji i weryfikacji okreélone przez

ePUAP.

Przy dokonaniu zgtoszenia nalezy wnies¢ tzw. opfate
zgtoszeniowg. Stawka optaty zalezna jest od ilosci
wybranych klas (z maksymalnie 45) i wynosi:
1. za pierwsza klase 450,00 zt (zgtoszenie tradycyjne),
400,00 zt za zgtoszenie elektroniczne,
2. zakazda kolejna klase 120,00 zt (w obu sposobach
zgtaszania).
D
Dodatkowo przy zgtoszeniu moga by¢ wymagane
dodatkowe optaty, np. za oswiadczenie o skorzystaniu

Z pierwszenstwa.

Po dokonaniu zgtoszenia znaku Urzad poinformuje
o dacie przyjecia zgtoszenia, nadanym numerze oraz
ewentualnie wezwie do uzupetnienia brakéw lub
wyjasnien.

B. Zgtoszenie znaku towarowego do Urzedu Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej.

Przygotowanie znaku oraz wykazu towaréw odbywa sie

na zasadach jak przedstawiono wyzej.

Zgtoszenie znaku do EUIPO moze zosta¢ dokonane przez
portal internetowy: https.//euipo.europa.eu/ohimportal/
pl/apply-now, w trybie przyspieszonym (tzw. Fast Track)
oraz trybie zaawansowanym. Po dokonaniu zgtoszenia
zostanie podana wysokos¢ opfaty w EURO oraz podane
dane rachunkow bankowych do dokonania przelewu.

Optata wynosi:

1. za pierwsza klase 850,00 EURO,

2. zadruga klase 50,00 EURO,

3. zakazda kolejng 150,00 EURO.

Optata obejmuje wszystkie kraje EU.
D
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Dodatkowo przy zgfoszeniu moga byé wymagane
dodatkowe optaty, np. za oswiadczenie o skorzystaniu
Z pierwszenstwa.

Po dokonaniu zgtoszenia znaku Urzad poinformuje
o dacie przyjecia zgtoszenia, nadanym numerze oraz
ewentualnie wezwie do uzupetnienia brakéw Iub
wyjasnien.

3. Dalsze czynnosci po zgtoszeniu znaku
towarowego.

A. UPRP

Jezeli zostang spetnione wymogi ustawowe Urzad
opublikuje w Biuletynie Urzedu Patentowego informacje
0 zgtoszeniu znaku, aby uprawnieni do znakdéw
wczesniejszych mogli wnies¢ sprzeciw, jezeli uznaja,
ze znak zgtoszony narusza ich prawo wylaczne. Jezeli
wplynie sprzeciw, rozpoczyna sie postepowanie sporne
przed UPRP. Strony moga dojs¢ do porozumienia, a jezeli
nie dojda to decyzje ostateczng odnosnie zgtoszenia
podejmuje UPRP.

Jezeli nie wptynie sprzeciw, Urzad rozpatruje zgtoszenie
i w toku rozpatrywania moze kierowac do Zgfaszajgcego
korespondencje w sprawie zgtoszenia. Jezeli nie
bedzie przeszkdd do rejestracji znaku, Urzad sporzadza
i dorecza decyzje warunkowa o rejestracji znaku, gdzie
warunkiem jest uiszczenie w terminie optaty za pierwszy
dziesiecioletni okres ochrony znaku towarowego
(aktualnie 400,00 zt za kazda klase), oraz opfate za
publikacje informacji o rejestracji znaku (aktualnie 90,00
7t). Po wniesieniu przez uprawnionego optat w nalezytej
wysokosci  Urzad sporzadza i dorecza $wiadectwo
rejestracji — dokument urzedowy potwierdzajgcy dane
w nim zawarte dotyczace warunkéw ochrony znaku
towarowego.

B. EUIPO

Postepowanie EUIPO po dokonaniu zgtoszenia znaku
jest co do istoty podobne z postepowaniem przed
UPRP. W przypadku sprzeciwow rowniez nastepuje

postepowanie sporne, zakonczone rozstrzygnieciem
Urzedu - jezeli strony sie nie porozumieja. Urzad
informuje na stronie internetowej o dokonanych
zgtoszeniach i rejestracjach znakéw towarowych. W toku
rozpatrywania zgtoszenia Urzad réwniez moze kierowac
korespondencje do Zgtaszajacego, w tym przez strone
internetowg Urzedu, stuzaca do komunikacji z nim.

O fakcie rejestracji znaku EUIPO informuje stosownym
pismem. Swiadectwo rejestracji mozna pobrac ze strony
internetowe]j EUIPO i jest to dokument urzedowy, ktérym

mozna postugiwac sie legalnie w obrocie prawnym.

Krotko przed uptywem dziesieciu lat od dnia zgtoszenia
znaku nalezy uisci¢ opfate okresowa za kolejny okres
ochrony znaku towarowego (aktualnie 850,00 EURO za
pierwszg klase, 50,00 EURO za druga i 150,00 EURO za
kazda nastepna).

W przypadku obu urzedow nalezy pamieta¢, aby w razie
zmian danych kontaktowych i adresowych informowac
niezwtocznie urzedy o zmianie, aby nie ponies¢
negatywnych skutkéw doreczenia pod niewtasciwy adres
i w konsekwencji przekroczenia termindw, z ktorych
czesci nie mozna przywrocic.

Po uzyskaniu rejestracji znaku nalezy pamietac
o koniecznosci poniesienia optat okresowych za kolejne
dziesiecioletnie okresy ochrony znaku.

Nalezy réwniez monitorowac¢ fakt naruszer prawa
wytacznego do zarejestrowanego znaku towarowego,
lub powierzy¢ wykonywanie tej czynnosci podmiotom
zewnetrznym.

Poniewaz po dokonaniu zgfoszenia lub uzyskaniu
rejestracji pojawiaja sie préby wytudzenia nienaleznych
optat, nalezy zachowa¢ bardzo daleko idaca ostroznosc¢
i sprawdza¢ otrzymywang dokumentacje, gdyz
przestepcy przygotowujg dokumenty bardzo podobne
do dokumentéw urzedowych. W przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowac sie z osobami zawodowo

wystepujacymi przez Urzedami.
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