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Wprowadzenie

Na $wiatowym rynku innowacji Polska jest praktycznie nieobecna. W Stanach
Zjednoczonych, najwigkszym rynku patentowym na §wiecie, gdzie rocznie zglasza-
nych jest do ochrony okoto 200 tysiecy wynalazkéw, patenty uzyskuje od kilku do
kilkunastu polskich wynalazkéw. Przyktadowo, w roku 2001 — 16, rok wcze$niej —
13. Hiszpania, z ktéra lubimy si¢ poréwnywac, uzyskata w USA w tym samym
czasie odpowiednio 340 i 318 patentéw. Na rynku europejskim sytuacja wyglada
podobnie. W Europejskim Urzedzie Patentowym na okoto 80 tys. zgloszonych wy-
nalazkéw wynalazcy polscy uzyskali w 2002 roku 10 patentow.

Nikla obecno$¢ polskich innowacji na rynku migdzynarodowym ma swoje zrédia
w Polsce. Zainteresowanie ochrong wtasno$ci przemystowej w odniesieniu do wy-
nalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemystowych, omawianych w rozdziatach 2—4
niniejszego Poradnika jest niewielkie. Przyktadowo, w roku 2002 tylko w trzech
wojewddztwach liczba opatentowanych wynalazkéw byta wigksza od 100 (Mazo-
wieckie, Slaskie i Matopolskie), natomiast w siedmiu nie przekraczata 25. W tak
dobrze rozwinigtych, jak Wielkopolskie, Dolnoslaskie, czy Opolskie zamykata si¢
w przedziale od 82 do 36'. Jesli pamictaé, ze w kazdym wojewédztwie dzialaja
tysigce firm, liczby te nie moga satysfakcjonowaé. Gdzie podziata si¢ fantazja in-
nowatorow, dzigki ktérej np. w roku 1937 wpisano do rejestru Urz¢du Patentowego
RP patent nr 24542 na podkowe z metalu i gumy, a w roku 1946 pod nr 33210 —
szyng kolejowa skladana.

Podchodzac do problemu powaznie trzeba powiedzie¢ tak: bez zdecydowanie
wiekszego zaangazowania samych przedsi¢biorcow w powstawanie i ochrong
débr niematerialnych w ich firmach coraz trudniej bedzie im utrzyma¢ pozycje
wobec krajowych rywali, a tym bardziej sprosta¢ wyzwaniu innowacyjnie na-
stawionych konkurentéw z Unii Europejskiej i spoza niej.

Widoczne sa pierwsze symptomy zmian. Przejawiaja si¢ we wzroscie zainteresowa-
nia polskich przedsigbiorcow ochrong tego dobra, bez ktérego praktycznie nie jest
mozliwe funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej — znakéw towaro-
wych. Znaki te stanowia dobrg ilustracj¢ roli wlasno$ci przemystowej w ksztatto-
waniu wartos$ci przedsigbiorstwa, czego klasycznym przykladem jest marka Coca-
-Cola, ktdrej warto$¢ oszacowano w potowie 2003 r. na 70,45 mld USD. Miejmy
nadziejg, ze z czasem takze warto$¢ takich ostatnio zarejestrowanych w Polsce zna-
kéw, jak: ,,wzgdérze wawelskie”, dla kilkunastu klas towarowych zwigzanych
z przemystem pamiatkarskim, wydawniczym, reklama i konserwacja, czy ,,pij¢ bo
zyj¢”, dla sokéw i napojéw owocowych i warzywnych, wynagrodzi przedsigbior-
com wysitek wlozony w ich rejestracje.

! Lacznie w 2002 roku Urzad Patentowy RP udzielit 834 patentéw na polskie wynalazki, vide Raport Roczny
Urzgdu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za rok 2002, str. 16. Przytoczone dane z USA i Europy za-
warte sa w USPTO Patenting Trends Calendar Year 2001 oraz Annual Report EPO 2002.



Ochrona znakéw towarowych zostala oméwiona w rozdziale 5, gdzie takze przedsta-
wiamy wigcej informacji na temat rankingu najcenniejszych marek. Zwigkszone za-
interesowanie przedsigbiorcéw towarzyszy réwniez swoistej nowosci na rynku débr
chronionych — oznaczeniom geograficznym. Prawna ochrong zyskaly tu np. zareje-
strowane w czerwcu 2003 r. redykotka i Zzentyca, torujac drogg dla nastgpnych inicja-
tyw. Ochrona oznaczen geograficznych zostata przedstawiona w rozdziale 6. W roz-
dziale 7 zaprezentowano najwazniejsze elementy ochrony topografii uktadéw scalo-
nych. Wreszcie w rozdziale 8 przedstawiono informacje uzupehiajace.

Poradnik ten jest adresowany do przedsi¢biorcéw. Ma skloni¢ do rozwazenia py-
tania, czy i jakie rodzaje débr: innowacje, wzory, oznaczenia sa stosowane w moim
przedsigbiorstwie albo moga si¢ w nim pojawi¢? Nastepnie poméc w odpowiedzi
na pytanie, ktore z tych débr moglyby by¢ uznane za przedmiot ochrony jako zna-
ki towarowe, wynalazki, wzory uzytkowe lub przemyslowe, czy oznaczenia geogra-
ficzne, w $wietle prawa wlasnosci przemystowej? Dalej, ktore z nich mozna by
wstepnie zakwalifikowaé jako warte ochrony i od jakiego momentu, biorac pod
uwage wigzace sie z tym Kkorzysci, ale takze koszty i ograniczenia? Wreszcie po-
radnik powinien ulatwi¢ zainicjowanie procesu ochrony wspomnianych débr.

Ze wzgledu na stosunkowo krétka histori¢ prawa wlasnosci przemystowej, zmiany
dokonujace si¢ w obszarze przez to prawo regulowanym, a takze potrzebg respekto-
wania uméw migdzynarodowych prawo to charakteryzuje si¢ szybkim tempem zmian,
obszernoscia regulacji i niekiedy duza ztozonos$cia rozwiazan. W Poradniku przed-
stawiono te elementy prawa wlasno$ci przemyslowe;j, ktére w praktyce sa najistotniej-
sze z punktu widzenia przedsigbiorcy. Przede wszystkim zawarte w obszernej, licza-
cej po nowelizacjach ponad 300 artykutéw ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r., prawo
wlasnosci przemystowej (Dz.U. nr 119 poz. 1117 z 2003 r. oraz Dz.U. z 2004 r. nr 33,
poz. 286), zwanej dalej ustawa. Tam, gdzie to konieczne, nawiazano do regulacji
zawartych w aktach wykonawczych do tej ustawy oraz do niektérych innych ustaw
dotyczacych wlasnosci przemystowe;j, a takze uregulowan migdzynarodowych, gtéw-
nie Unii Europejskie;j.

W pisSmiennictwie jest niekwestionowany poglad, ze polskie prawo ochrony wta-
snosci przemystowej nalezy do tego samego systemu prawa, co prawo Unii Euro-
pejskiej. Dlatego z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej nie wiaza si¢ ocze-
kiwania na jakie$ istotne modyfikacje przedstawionych w tym Poradniku polskich
regulacji prawnych z zakresu ochrony wlasnosci przemyslowejz.

2 Warto zwrdcié uwage na istotna ceche prawa Unii Europejskiej: ,.Prawo wspélnotowe nastawione jest na
stworzenie paneuropejskiej przestrzeni prawnej, spolecznej i gospodarczej, w ktérej wszystkie podmioty
bylyby tak samo traktowane i mialyby jednakowe warunki rozwijania dziatalnosci. W rezultacie dazy ono
do zapewnienia standardu traktowania narodowego na terytorium swego zastosowania. Powoduje to, Ze in-
teresuje si¢ ono przede wszystkim potozeniem oséb, towaréw, ustug i kapitaléw z jednych panstw czton-
kowskich w innych panstwach cztonkowskich (prawo rynku wewngtrznego) albo tez wptywem zachowan
podmiotéw wspdélnotowych na handel migdzy panstwami czlonkowskimi (prawo konkurencji). Prawo
wspélnotowe reguluje wigc gtéwnie sytuacje z elementem transgranicznym, a do sytuacji czysto narodo-
wych nie ma zastosowania”. Mik C. Europejskie prawo wspolnotowe Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa
2000, t. 1, s. 750.



Miejmy swiadomos¢ — regulacje zawarte w wyzej wspomnianych aktach praw-
nych, ktore staramy si¢ przedstawi¢ w Poradniku w sposéb mozliwie klarowny,
nie zawsze stanowig lekture latwa. Ale tez nikt nie wymaga od przedsigbiorcy
aby stal si¢ ekspertem w dziedzinie prawa. Natomiast pewien zas6b wiedzy jest
przydatny. To przedsigbiorca okre§la bowiem, jakie dobra niematerialne warte sa
ochrony i od jakiego momentu. To przedsigbiorca okresla zakres i form¢ nie tylko
zaangazowania wilasnego w proces ochrony, ale takze udzial w nim innych oséb
zatrudnionych w firmie. To przedsigbiorca okresli takze moment i zakres zaanga-
zowania ekspertow zewngtrznych, w tym przypadku przede wszystkim rzecznikow
patentowych3 , ktérych udziat w realizacji bardziej ztozonych projektéw moze oka-
zaé si¢ nieodzowny.

W poradniku dominuje podejscie praktyczne. Zalozylismy, Ze przedsigbiorca
jest zainteresowany nie tyle poznaniem calego systemu, co ochrong konkretne-
go dobra, np.: dzi$§ znaku towarowego, a jutro by¢ moze wzoru przemystowego.
Dlatego kazdy rozdzial, omawiajacy poszczegélne przedmioty ochrony moze by¢
czytany osobno. Kolejno$¢ i sposéb prezentacji ma utatwi¢ odpowiedzi na wyzej
postawione pytania o kierunek i czas, w jakim podjgta zostanie ochrona wtasno$ci
przemystowej. Od spraw prostszych przechodzimy do bardziej ztozonych, istotnych
dla przedsigbiorcéw szczegdlnie zainteresowanych ochrona konkretnego dobra.
Zarazem kolejno$¢ prezentacji odpowiada generalnie systematyce przyjgtej w usta-
wie. Ulatwi to bardziej zainteresowanym konkretng kwestig znalezienie w tek$cie
ustawy odpowiednich regulacji. Z tego réwniez powodu, przy wazniejszych badz
trudniejszych uregulowaniach podano w nawiasach numery stosownych artykutéw
ustawy.

Tam gdzie rozwiazania powtarzaja si¢ zamieszczono stosowne odestania. W wybra-
nych kwestiach przytoczono opinie specjalistéw zajmujacych si¢ problematyka
wlasnosci przemystowej i orzeczenia sadowe. Przedstawiono takze dane statystycz-
ne, obrazujace niektére, omawiane zjawiska. Dolaczono wzory pism, informacje
o wazniejszych optatach oraz dane dotyczace instytucji zaangazowanych w ochrong
wlasnosci przemystowe;.

Podstawowe z punktu widzenia polskiego przedsigbiorcy, przydatne w praktyce
informacje dotyczace migedzynarodowej ochrony wlasnosci przemystowej zo-
staly przedstawione na koncu poszczegdlnych rozdziatéw, odpowiednio w pkt 1.12
(Ochrona migdzynarodowa wynalazku), w pkt 3.9 (Ochrona mi¢dzynarodowa wzo-
ru przemystowego) i w pkt 4.11 (Ochrona migdzynarodowa znaku towarowego).

3 Terminy, ktére zostaly wyjasnione w stowniku na koficu poradnika, wyrézniono pogrubiona kursywa.



1. Ochrona wynalazkéw

Miara zainteresowania ochrong polskich wynalazkéw jest liczba zgtoszen kierowa-
nych do Urzedu Patentowego RP. Przyktadowo, w roku 1995 wptyneto do Urzedu
3,9 tys. zgloszen wynalazkéw, z tego 2,6 tys. stanowily zgloszenia z terenu Polski,
a 1,3 tys. zgloszenia zagraniczne. Natomiast w 2002 roku dokonano 3,2 tys. zgloszen
w trybie krajowym, w tym 2,3 tys. wynalazkéw z terenu Polski i 0,9 tys. zagranicz-
nych. O ile liczba zgloszen krajowych wykazuje w ostatnich latach tendencj¢ spad-
kowa, o tyle liczba notyfikacji o zgloszeniach z wyznaczeniem Polski, w migdzynaro-
dowych zgloszeniach wynalazkéw za granica systematycznie wzrasta. Przyktadowo
w roku 1995 notyfikacji takich byto 15 tys., a w roku 2002 juz 70 tys.*. Oznacza to, ze
zainteresowanie Polska jako rynkiem absorbujacym zagraniczne wynalazki szybko
ro$nie. Wraz z przystapieniem Polski do UE tendencja ta z pewnoscig si¢ utrzyma.

1.1. Co to jest patent?

Z punktu widzenia przedsigbiorcy patent to, w duzym uproszczeniu, dokument
stwierdzajacy wlasno$¢ wynalazku i wylacznos$¢ na korzystanie z niego na teryto-
rium danego kraju. Szczegdélna ochrong prawna w postaci tzw. prawa z patentu
moga uzyska¢ niektére nowe rozwigzania techniczne, spetniajace warunki okreslone
w ustawie. Wylaczno$¢ na korzystanie z wynalazku jest chroniona przez prawo.
Wylaczno$¢ t¢ przyznaje si¢ w zamian za ujawnienie wynalazku, rozwijajace stan
wiedzy. Aby uzyska¢ prawo z patentu, nalezy zglosi¢ wynalazek do Urzgdu Paten-
towego Rzeczpospolitej Polskiej (dalej Urzad Patentowy), ktéry przeprowadzi
szczegblowe badanie czy wynalazek spetnia warunki do uzyskania ochrony paten-
towej. Udzielenie przez Urzad Patentowy patentu na dany wynalazek powoduje, ze
uprawniony z patentu uzyskuje prawo wylacznego korzystania z wynalazku w spo-
s6b zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej5 .

1.2. Co mozna opatentowac?

W potocznym rozumieniu wynalazek kojarzy si¢ z odkryciem, nowoscia, innowa-
cyjnoscia. Zgodnie z ustawa patenty sq udzielane — bez wzgledu na dziedzing tech-
niki — na wynalazki, ktére sag nowe, é)osiadajal poziom wynalazczy i nadaja si¢ do
przemystowego stosowania (art. 24)°. Wynalazek uwaza si¢ za nowy, jezeli nie jest
cze$cig stanu techniki, a zatem nie zostat, przed data wedlug ktérej oznacza sig
pierwszenstwo do uzyskania patentu, udostgpniony do powszechnej wiadomosci.

Zgtoszenie w trybie Uktadu o Wspétpracy Patentowej (PCT). Por. Raporty Roczne Urzedu Patentowego RP
za rok 1995, s. 8, oraz za rok 2002, s. 12.

Na kluczowy aspekt tego korzystania zwrdcil uwage Europejski Trybunat Sprawiedliwosci. ,.Istota patentu
lezy w przyznaniu wynalazcy wylacznego prawa pierwszego wprowadzenia towaréw do obrotu handlowe-
g0 (...), sam uprawniony decyduje, w konkretnym przypadku, w jakich warunkach nastapi komercjalizacja
towaréw...” Sprawa 187/80 Merck v. Stephar, CMLR 1981 nr 3, s. 463, cyt. za L. Gilicinski Wykonywanie
praw wiasnosci intelektualnej w prawie Wspaolnoty Europejskiej Dom Wydawniczy ABC 1997 s. 37.
Cytowany art. 24 ustawy prawo wilasnosci przemystowej odpowiada art. 52 Konwencji o udzielaniu paten-
téw europejskich, o ktérej dalej bedzie jeszcze mowa.

10



Wynalazek reprezentuje poziom wynalazczy, jesli dla znawcy nie wynika w sposéb
oczywisty ze stanu techniki. Wreszcie, wynalazek nadaje si¢ do przemystowego
stosowania, jezeli umozliwia uzyskanie okre§lonego wytworu lub wskazuje sposéb,
ktéry moze by¢ zastosowany w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatal-
nosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa’. Przyklady wynalazkéw, na ktére
Urzad Patentowy udzielil ostatnio patentéw, to: kompozycja grzybobdjcza, sposéb
iurzadzenie do traktowania drobiu przed ubojem, sposéb wytwarzania produktu
majonezopodobnego, rozwieracz nosowy, zespot grupowego mocowania i napina-
nia pit w pilarce ramowej, dodatek solubilizujacy wodg, zwlaszcza w benzynie,
podajnik nici, kurek kulowyg. Z tych przyktadéw wynika, ze patent mozna uzyskac
m.in. na formul¢ chemiczna, urzadzenie lub jego czg$¢, sposéb produkeji.

Ustawa wprost okresla, ze niektére innowacje nie moga ubiegac si¢ o ochrong patentowa.
Ot6z za wynalazki nie uwaza si¢ odkry¢, teorii naukowych, metod matematycznych,
wytwordw o charakterze jedynie estetycznym. Rowniez planéw, zasad i metod dziatalno-
$ci umystowej i gospodarczej. W praktyce coraz czgsciej, zwlaszcza w USA, prébuje si¢
zglasza¢ do opatentowania tzw. business methods, jak jednak wida¢, w polskim prawie
taka mozliwo$¢ jest, przynajmniej na dzien dzisiejszy, wyraznie wylaczona. Nie mozna
takze opatentowa¢ gier, programow do maszyn cyfrowych, wytworéw, ktérych niemozli-
wo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w §wietle powszechnie przyjetych i uznanych
zasad nauki (np. perpetuum mobile), a takze przedstawienia informacji .

Sposréd rozwiazan, ktére moga ubiegac si¢ o ochrong patentowa, nie wszystkie
warte sa opatentowania. Jak podkres$la si¢ w literaturze przedmiotu osoba, ktdrej
przystuguja prawa do wynalazku (np. twdrca, pracodawca zatrudniajacy tworce
wynalazku) ma generalnie dwie drogi do wyboru. Po pierwsze, moze utrzyma¢é
rozwiazanie w tajemnicy i wéwczas nie stanie si¢ ono czg¢scia stanu techniki. Nie
stoi to na przeszkodzie w gospodarczym wykorzystaniu wynalazku, natomiast jego
ochrona jest ograniczona do tej, jaka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wiaze z tajemnica przedsigbiorstwa'’. Po drugie, moze ujawnié rozwigzanie
i wowczas wchodzi ono do stanu techniki. Poniewaz opublikowanie wynalazku
wzbogaca wiedzg¢ spoteczenstwa, panstwo gwarantuje uprawnionemu CzZasowo
ograniczony monopol w sytuacji, gdy zglosi wynalazek do opatentowania“.

7 W. Kotarba, Ochrona wlasnosci przemystowej w gospodarce polskiej TOiZwP ORGMASZ Warszawa 2000, s. 30.
8 Wiadomosci Urzedu Patentowego nr 9 z wrzesnia 2003 r., s. 1441-1451.

Ponadto patentéw nie udziela si¢ na wynalazki, ktérych wykorzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami. Réwniez na odmiany roslin lub rasy zwierzat (oraz czysto biologiczne
(naturalne) sposoby hodowli roslin i zwierzat; natomiast patent moze by¢ udzielony na mikrobiologiczne
sposoby hodowli oraz wytwory uzyskane takimi sposobami). Nie udziela si¢ patentu na sposoby leczenia
ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki (nie dotyczy to
produktow stosowanych w diagnostyce i leczeniu) (art. 29).

Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz.
211 z pdézniejszymi zmianami) stanowi, ze: przez tajemnicg¢ przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne in-
formacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjal niezbgdne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci.

E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall: Prawo wtasnosci przemystowej, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 2003, s. 94.
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1.3. Kto moze uzyskac¢ patent?

Co do zasady, prawo do uzyskania patentu na wynalazek przystuguje jego twércy.
Ponadto twércy wynalazku przystuguje, na zasadach nizej podanych, prawo do wyna-
grodzenia oraz wymieniania go jako twoércy w opisach, rejestrach oraz innych doku-
mentach i publikacjach. Jest to podstawowa zasada, od ktérej istnieje kilka bardzo
istotnych, z punktu widzenia przedsigbiorcy, wyjatkoéw. Otéz w podanych nizej oko-
liczno$ciach prawo do uzyskania patentu przystuguje pracodawcy lub zamawia-
jacemu. Sytuacja taka ma miejsce, jezeli twérca dokonat wynalazku w wyniku wyko-
nywania obowigzkow pracowniczych albo w wyniku realizacji innej umowy doty-
czacej pracy nad projektem. Ponadto, w razie dokonania wynalazku przez tworce
przy pomocy przedsigbiorcy, przedsigbiorca moze korzysta¢ z tego wynalazku we
wlasnym zakresie (art. 11.5). Dalej, twérca moze przekaza¢ przedsigbiorcy wynalazek
do korzystania, bezptatnie lub za uzgodniona optatag. W takim przypadku nastgpuje
przejscie na przedsigbiorc¢ prawa do uzyskania patentu pod warunkiem przyjecia
wynalazku do wykorzystania i zawiadomienia o tym tworcy (art. 20 i 21). Wreszcie
tworca wynalazku, jako jego wiasciciel, moze przenies$¢ to prawo w drodze umowy na
rzecz przedsigbiorcy, nieodptatnie lub za uzgodniona zaptata (art. 20).

We wszystkich wymienionych wyzej przypadkach, jezeli strony nie uméwity si¢
inaczej, tworca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku przez
przedsigbiorcg (art. 22.1). Strony umowy maja pelna swobodg okreslenia wysokosci
i formy ptatnos$ci wynagrodzenia. Jezeli strony nie uzgodnity wysokos$ci wynagro-
dzenia, ustala si¢ je w stusznej proporcji do korzysci przedsigbiorcy z zastosowane-
go rozwiazania. Ponadto twércy przystuguje prawo do wymieniania go jako twércy
w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach i to niezaleznie od
tego, czy prawo z patentu zostalo zarejestrowane na jego rzecz, czy tez na rzecz
przedsigbiorcy. To uprawnienie nie moze by¢ przeniesione na inng osonn.

Ochrona, ktéra gwarantuje prawo wiasno$ci przemystowej oparta zostata na zasadzie,
ktéra mozna by okresli¢ jako: kto pierwszy, ten lepszy, czyli na pierwszenstwie.

Pierwszenstwo do uzyskania patentu oznacza si¢ wedlug daty dostarczenia zglosze-
nia wynalazku do Urzedu Patentowego. Ze wzgledu na kluczowe znaczenie daty
wplywu zgloszenia do Urzgdu Patentowego Urzad ten zapewnia przyjmowanie
zgloszen w swojej siedzibie przez cata dobg, siedem dni w tygodniu. Ponadto
pierwszenstwo oznacza si¢ takze wedlug daty zgloszenia wynalazku za granica lub
wystawienia wynalazku na wystawie w Polsce lub za granica. Uprzednie pierwszen-
stwo jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 17).

12 W pi$miennictwie zwraca si¢ uwage, ze przewazajaca ilo§¢ proceséw o autorstwo projektéw wynalazczych
ma za przyczyng spor o wynagrodzenie lub jego podzial. T. Szymanek, Przeglad orzecznictwa sqdowego
w sprawach ochrony wtasnosci przemystowej, w materiatach konferencji pt.: Naruszenia praw na dobrach
niematerialnych PIZP Warszawa, 4-6 grudnia 2000 r., s. 127.
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1.4. Gdzie i jak nalezy dokona¢ zgtoszenia wynalazku?

Faza zgloszenia jest kluczowa dla uruchomienia procedury ochrony wynalazku.
Ochrona ta rozpoczyna si¢ od dnia dokonania prawidlowego zgloszenia, cho¢ trzeba
tez doda¢, ze realizacja tej ochrony jest uzalezniona od pozytywnego rozpatrzenia
zgloszenia (tj. udzielenia patentu). Zatem dochodzenie ewentualnych roszczen z tytutu
naruszenia prawa jest zawieszone do czasu uzyskania rejestracji. Bledy popetnione
w zgtoszeniu moga doprowadzi¢ do wydluzenia procesu badania wynalazku przez
Urzad Patentowy albo do wydania decyzji odmownej. Zgloszenie wynalazku kieruje
si¢ do Urzegdu Patentowego RP. Opfata podstawowa za zgloszenie wynalazku wynosi
500 zi". Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu, w ktérym wptyneto ono do Urzg-
du Patentowego lub zostato odebrane telefaksem'®. Polski wynalazca, ktéry chce uzy-
ska¢ patent za granica, moze dokonac stosownego zgloszenia za granica dopiero po
zgtoszeniu wynalazku w polskim Urzedzie Patentowym (art. 40)".

Podanie obok oznaczenia zglaszajacego, winno okresla¢ przedmiot zgloszenia i zawie-
ra¢ wniosek o udzielenie patentulé. Jezeli zglaszajacy nie jest twoérca wynalazku, powi-
nien wskaza¢ tworcg i podstawe swego prawa do uzyskania patentu. Zgloszenie powin-
no ponadto zawiera¢ opis wynalazku ujawniajacy jego istote. Opis ten powinien by¢ na
tyle wyczerpujacy, aby znawca mégl na tej podstawie wynalazek urzeczywistni¢. Inny-
mi stowy, opis powinien umozliwi¢ znawcy skonstruowanie urzadzenia, wytworzenie
wyrobu, przygotowanie substancji chemicznej itp. Zgloszenie powinno takze obejmo-
wa¢ zastrzezenia patentowe (w jednym zdaniu, jednoznacznie okre$lajace przez poda-
nie cech technicznych zastrzegany wynalazek i zakres zadanej ochrony patentowej). Ta
cze$¢ ma kluczowe znaczenie dla okreslenia zakresu zadanych praw wylacznych.
Zgloszenie powinno réwniez zawierac skrét opisu.

Ponadto zgloszenie powinno zawiera¢ rysunki, o ile jest to niezbedne do zrozumienia
wynalazku. Urzad Patentowy wyznacza zglaszajacemu termin do nadestania rysunkéw,
jezeli zgloszenie nie zawiera rysunkéw, a zglaszajacy powoluje si¢ w nim na rysunki;
date ich wptywu uwaza si¢ za dat¢ dokonania zgloszenia. Jezeli zglaszajacy nie nadesle
rysunkéw, powolanie si¢ na rysunki uwaza si¢ za niebylte. Zgloszenie wynalazku, ktére
obejmuje co najmniej podanie oraz czgsci wygladajace zewngtrznie na opis wynalazku
ina zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe, daje podstawe do uznania zgloszenia za
dokonane. Urzad Patentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia postgpowania, termin
do uzupekienia zgloszenia, jezeli stwierdzi, ze nie zawiera ono wszystkich wspomnia-
nych czgsci. Date wplywu ostatniego brakujacego dokumentu uwaza si¢ za date

1 Tabela optat jest przedstawiona w Zataczniku 5.

Y W przypadku przestania zgtoszenia telefaksem oryginat zgloszenia nalezy dostarczy¢ w terminie 30 dni od daty
nadania. Termin ten nie podlega przywréceniu. JeZeli zgloszenie przestane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest
tozsame z dostarczonym oryginalem, za datg zgloszenia uznaje si¢ dzien, w ktérym zostat dostarczony oryginat.
Gdy oryginat zostanie dostarczony po terminie zgloszenie przestane telefaksem uznaje sig za niebyte.

Chodzi gtéwnie o sprawdzenie, czy zgloszone rozwigzania nie sg takimi, ktére powinny by¢ traktowane jako tajne.
Tak W. Kotarba, Ochrona..., s. 148.

Jezeli zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa, powinien w podaniu ztozy¢ stosowne o$wiadcze-
nie oraz dofaczy¢ dowdd potwierdzajacy zgloszenie wynalazku we wskazanym panstwie badZ wystawienie go na
okreslonej wystawie. Dowdd taki moze by¢ réwniez ztozony w ciagu trzech miesigcy od daty zgtoszenia. Pézniej-
sze ztozenie takiego o$wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszenstwa (art. 35).

[
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dokonania zgloszenia. Data dokonania prawidtowego zgloszenia z kolei moze mieé¢
zasadnicze znaczenie dla okreslenia daty pierwszenstwa, o ktérym wspomniano w po-
przednim punkcie, a w konsekwencji prawa do uzyskania patentu, np. jezeli w tej samej
dacie dwa rézne podmioty zgtosity do ochrony taki sam wynalazek.

Do zgloszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zglaszajacy powinien dotaczy¢
réwniez inne niz wymienione wyzej dokumenty i o§wiadczenia, jezeli jest to nie-
zbegdne do uzasadnienia twierdzen i zadan zawartych w zgloszeniu (art. 36)17. Do
czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zglaszajacy moze wprowadzac
uzupeknienia i poprawki. Nie moga one jednak wykracza¢ poza to, co zostato ujaw-
nione jako przedmiot rozwigzania w opisie wynalazku w dniu dokonania zglosze-
nia. Natomiast zmiana zastrzezen patentowych w sposéb rozszerzajacy pierwotny
zakres zadanej ochrony moze by¢ dokonana tylko do czasu dokonania przez Urzad
Patentowy ogloszenia o zgloszeniu, o czym szerzej w nast¢gpnym punkcie.

Formularz zgloszenia przedstawiony jest w Zalaczniku 1.

1.5. Dziatania Urzedu Patentowego

Po wptynigciu zgloszenia wynalazku Urzad Patentowy nadaje numer i okresla date
wplywu oraz zawiadamia o tym zglaszajacego (art. 41). Urzad w toku rozpatrywania
zgloszenia moze wezwac zglaszajacego do nadestania dokumentéw i wyjas$nien oraz do
wprowadzenia okre§lonych poprawek lub uzupelnien w dokumentacji zgloszenia. Urzad
publikuje ogloszenie o zgloszeniu wynalazku (w Biuletynie Urzedu Patentowego), po
uptywie 18 miesiecy od daty pierwszenstwa do uzyskania patentu, chyba ze zglaszajacy
w okresie dwunastu miesigcy od daty pierwszenstwa zlozy wniosek o wcze$niejsze
ogloszenie. Od dnia ogloszenia osoby trzecie moga zapoznac si¢ z opisem wynalazku,
a nastgpnie w ciggu 6 miesigcy od dnia ogloszenia zgtasza¢ uwagi co do okolicznosci
uniemozliwiajacych udzielenie patentu. Przed dniem ogloszenia akta zgloszenia nie sa
ujawniane bez zgody Zglaszaja(cego18 (art. 45.1). Warto przy tym podkresli¢, ze wyna-
lazek podlega ochronie juz od chwili zgloszenia. Roszczen z tytutu naruszenia mozna
bowiem dochodzi¢ po uzyskaniu praw wytacznych takze wobec tych aktéw naruszenia,
ktére miaty miejsce jeszcze w okresie oczekiwania na decyzje, po zgltoszeniu wynalazku
w Urzedzie Patentowym. Piszemy o tym obszerniej w pkt 7.4.

Urzad Patentowy moze wezwaé zglaszajacego do nadestania dokumentéw i wyja-
$nien oraz do wprowadzenia okreslonych poprawek lub uzupetnien w dokumentacji

7 Wszystkie czeici zgloszenia moga by¢ zlozone w jednym egzemplarzu, z wyjatkiem opisu wynalazku,
zastrzezen patentowych, rysunkéw oraz skrétu opisu, sktadanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzeba
postgpowania oraz ujednolicenia dokumentacji.

Szczegbtowe wymagania dotyczace zgloszenia wynalazku okres$la Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw
z 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych
(Dz.U. 102 poz.1119).

" Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zglaszajacy moze wprowadza¢ uzupetnienia
i poprawki do zgtoszenia. Poprawki te nie moga jednakze wykraczaé poza to, co zostato ujawnione jako
przedmiot rozwigzania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgloszenia. Zmiana zastrzezen patentowych
w sposob rozszerzajacy pierwotny zakres zadanej ochrony moze by¢ dokonana tylko do czasu ogloszenia
o zgloszeniu, przy zachowaniu ograniczenia okreslonego w poprzednim zdaniu (art. 37).
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zgtoszenia. Urzad moze bez zgody zglaszajacego zasigga¢ niezbednych opinii, m.in.
dotyczacych prawdziwos$ci podanych w zgloszeniu informacji technicznych. Osoby
opiniujace sa zobowiazane do nieujawniania danych dotyczacych zgloszenia. Urzad
Patentowy sporzadza dla rozpatrywanego zgloszenia wynalazku sprawozdanie
o stanie techniki, obejmujace wykaz publikacji, ktére beda brane pod uwage przy
jego ocenie, a nastgpnie przekazuje je zglaszajacemu. Podstawa sprawozdania jest
dostgpna w zbiorach Urzedu literatura patentowa (w jezykach angielskim, niemiec-
kim i francuskim) oraz zgloszenia i udzielone patenty polskielg.

Urzad Patentowy wydaje decyzj¢ o odmowie udzielenia patentu, jesli stwierdzi brak
ustawowych warunkéw wymaganych do jego uzyskania. Przed wydaniem decyzji
negatywnej Urzad wyznacza zglaszajacemu termin do zajgcia stanowiska co do
zebranych dowodéw (art. 52).

Urzad Patentowy wydaje decyzj¢ o udzieleniu patentu, jezeli nie stwierdzi braku usta-
wowych warunkéw do jego uzyskania, a uptynal ww. okres na zglaszanie uwag.
Udzielenie patentu nastg¢puje pod warunkiem uiszczenia oplaty w wysokosci 270 zt. za
pierwszy okres ochrony, ktéry wynosi 3 lata. W razie nieuiszczenia oplaty w wyzna-
czonym terminie, Urzad Patentowy stwierdza wygasnigcie decyzji o udzieleniu patentu
(art. 52.2). Patenty podlegaja wpisowi do rejestru patentowego. Udzielenie patentu
stwierdza si¢ przez wydanie dokumentu patentowego. O udzielonych patentach oglasza
si¢ w Wiadomosciach Urzedu Patentowego.

1.6. Zasady korzystania z patentu

Przez uzyskanie patentu nabywa si¢ prawo wylacznego korzystania z wynalaz-
ku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej (art. 63.1). Patent jest zbywalny i1 podlega dziedziczeniu. Czas trwania patentu
wynosi 20 lat od daty dokonania zgloszenia wynalazku w Urzedzie. Po tym okresie
ochrona nieodwolalnie wygasazo. Uprawniony z patentu moze wskazaé, w szcze-
gblnosci przez stosowne oznaczenie na towarach, ze jego wynalazek Kkorzysta
z ochrony. Uprawniony z patentu moze udzieli¢ innej osobie upowaznienia (licen-
cji) do korzystania z jego wynalazku.

! Par. 29 ust. I ww. Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 wrzeénia 2001 r. w sprawie dokony-
wania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw...

% Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze w ramach dostosowania ustawy Prawo wiasnoéci przemystowej do prawa Unii
Europejskiej, a konkretnie do Rozporzadzenia nr 1768/92 Rady oraz 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady,
wprowadzono do ustawy w 2002 roku nowy rozdziat 5, ze znaczkiem 1, pt. ,,Dodatkowe prawo ochronne”. Prze-
widziano w nim mozliwos¢ udzielania przez Urzad Patentowy, na warunkach okreslonych w wymienionych roz-
porzadzeniach, dodatkowych praw ochronnych. Polegaja one na przedtuzeniu ochrony patentowej w przypadku
produktéw leczniczych i produktéw ochrony roslin. Wynika to ze specyfiki wymienionych produktéw, ktérych
dopuszczenie do obrotu poddane jest dlugotrwatym procedurom administracyjnym. Dlatego wskazane rozporza-
dzenia umozliwiaja przediuZenie ochrony patentowej produktéw leczniczych i ochrony roslin o okres réwny réz-
nicy migdzy data dokonania zgloszenia o udzielenie patentu a data pierwszego dopuszczenia do obrotu w Unii,
pomniejszony o 5 lat. Maksymalny okres przedluZenia ochrony patentowej wynosi 5 lat. Dodatkowe prawo
ochronne jest udzielane od momentu wstapienia Polski do Unii Europejskiej, na warunkach okre$lonych w wyzej
wskazanych rozporzadzeniach organéw Unii. Vide E. Nowinska, M. du Vall Znowelizowane prawo wiasnosci
przemystowej. Rzeczpospolita nr 184 z 08.08.2002.
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Uprawniony z patentu moze zakazaé osobie trzeciej korzystania z wynalazku
w sposob zarobkowy lub zawodowy, polegajacy na wytwarzaniu, uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow pro-
duktu bedacego przedmiotem wynalazku. Moze réwniez zakaza¢ stosowania
sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywania, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu lub img)ortowania dla tych celéw produktéw otrzymanych bezpo-
$rednio takim sposobem ! (art. 66).

1.6.1. Umowy licencyjne

Uprawniony z patentu, przykladowo — przedsi¢biorca moze, w drodze umowy
udzieli¢ innej osobie upowaznienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku,
w formie zawartej na piSmie umowy licencyjnej (art. 76.1). W umowie tej mozna
ograniczy¢ korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jezeli nie wprowadzo-
no ograniczen licencjobiorca ma prawo do korzystania z wynalazku w takim samym
zakresie, jak licencjodawca (licencja pelna). Jezeli umowa licencyjna nie stanowi
inaczej, przedsigbiorca jest obowiazany do przekazania licencjobiorcy wszystkich
posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i do-
$wiadczen technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Licencja wygasa
najpdzniej z chwila wygasnigcia patentu.

Jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wylacznodci korzystania z wynalazku
w okres§lony sposéb, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mozliwosci
udzielenia licencji innym osobom, a takze jednoczesnego korzystania z wynalazku
przez samego uprawnionego z patentu przedsigbiorce (licencja niewylaczna).
Uprawniony z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgoda
uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Pozwala
to przedsigbiorcy na zachowanie kontroli nad krggiem licencjobiorcow.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego.
Warto wiedzie¢, iz ujawnienie licencjobiorcy w rejestrze patentowym powoduje, ze
licencjobiorca moze wysuwa¢ przeciwko osobie naruszajacej patent te same rosz-
czenia, ktére przystuguja wilascicielowi patentu”. Prowadzi to do wzmocnienia
ochrony zaréwno interesOw wlasciciela patentu, jak i licencjobiorcy. Pozwala bo-
wiem licencjobiorcy na podjgcie szybkich dziatan w przypadku powzigcia wiado-
mosci 0 naruszeniu praw z patentu przez osoby trzecie, bez konieczno$ci zwracania
si¢ z zadaniem podjecia stosownych krokdw przez wiasciciela.

2

Warto w tym miejscu wskaza¢ przepis, majacy zastosowanie do patentéw na wynalazki dotyczace sposobu
wytwarzania (art. 64). Otéz patent na sposéb wytwarzania obejmuje takze wyroby uzyskane bezposred-
nio tym sposobem. W okreslonych okolicznosciach uprawniony z takiego patentu moze powotfa¢ si¢ na
wprowadzone w Ustawie domniemanie, ze wyrdb, ktéry moze by¢ uzyskany opatentowanym sposobem,
zostal tym sposobem wytworzony, co ma umozliwi¢ praktyczna ochrong intereséw uprawnionego.

W razie przejscia patentu obcigzonego licencja, umowa licencyjna jest skuteczna wobec nastgpcy prawne-
go. Przepisy o umowie licencyjnej stosuje si¢ odpowiednio do umowy o korzystanie z wynalazku zgtoszo-
nego w Urzedzie Patentowym (na ktéry nie udzielono jeszcze patentu), jak réwniez do umowy o korzysta-
nie z wynalazku niezgltoszonego, a stanowigcego tajemnicg przedsigbiorcy, chyba ze strony postanowity
inaczej (art. 79).

2

[N}
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Uprawniony z patentu moze ztozy¢ w Urzedzie Patentowym o$wiadczenie o gotowo-
$ci udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). O$wiad-
czenie takie nie moze zosta¢ odwolane ani zmienione. Informacja ta podlega wpisowi
do rejestru patentowego. Po zlozeniu o§wiadczenia optaty okresowe za ochrong wy-
nalazku zmniejsza si¢ o potowe. Licencja otwarta jest pelna i niewylaczna, a optata
licencyjna nie moze przekracza¢ 10% korzysci uzyskanych przez licencjobiorce
w kazdym roku korzystania z wynalazku, po potraceniu naktadéw. Licencj¢ otwarta
uzyskuje si¢ przez zawarcie umowy licencyjnej albo przystapienie do korzystania
z wynalazku i zawiadomienie o tym pisemnie licencjodawcy (art. 80.5).

W literaturze przedmiotu zwraca si¢ uwage na zalezno$ci miedzy umowami licen-
cyjnymi a transakcjami dotyczacymi know-how, rozumianym jako nie opatentowane
wynalazki oraz nie zarejestrowane wzory uzytkowe i przemystowe, a takze inne
poufne informacje, istotne z technicznego punktu widzenia. Transakcge dotyczace
know-how stanowia w tym konteks$cie uzupetnienie umoéw licencyjnych 3

1.6.2. Zakaz naduzywania uprawnien z patentu

Uprawniony z patentu lub z licencji nie moze naduzywaé swego prawa. Skut-
kiem takiego naduzycia, obok nizej wymienionych konsekwencji, moze by¢ udzie-
lenie przez Urzad Patentowy licencji przymusowej, szerzej przedstawionej w pkt
1.6.3. W szczegblnos$ci uprawniony nie moze uniemozliwia¢ korzystania z wyna-
lazku przez osobe trzecia, jezeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb
rynku krajowego. Zwlaszcza wtedy, gdy wymaga tego interes publiczny, a wy-
rob jest dostgpny spoleczenstwu w niedostatecznej ilosci lub jakos$ci albo po
nadmiernie wysokich cenach. Nie uwaza si¢ za naduzycie prawa uniemozliwiania
korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia pa-
tentu.

Urzad Patentowy moze zada¢ od uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich
wyjasnien dotyczacych zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy
patent nie jest naduzywany. Rozwiazania tu przytoczone nie naruszaja przepisow
o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, ktére w wyzej wymienionych
przypadkach moga zosta¢ zastosowane (art. 68.4). Trzeba dodaé, ze zaréwno
wstrzymywanie sprzedazy prowadzace do wzrostu cen, jak i stosowanie cen nad-
miernie wygérowanych (rozumianych jako ceny narzucone nabywcy przez podmiot
monopolistyczny, z racji posiadanej sity rynkowej, razaco zawyzone w stosunku do
warto$ci $§wiadczenia)™, to typowe zachowania uzasadniajace podjecie przeciw-
dziatan réwniez przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

» R. Golat, Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spétkach kapitatowych. Prawo
Spétek 2002/4/12.
* S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 248 i 251.
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1.6.3. Licencja przymusowa

Jakkolwiek od szeregu lat nie udzielono w Polsce licencji przymusowej, to jednak

przedsigbiorca uprawniony z patentu musi si¢ liczy¢ z taka mozliwos$cia. Dlatego

ponizej przedstawiamy pokrétce t¢ instytucj¢. Urzad Patentowy moze udzieli¢ ze-
zwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przy-
musowa), gdy:

1) jest to konieczne do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczen-
stwa Panstwa, w szczeg6lnosci w dziedzinie obronnosci, porzadku publiczne-
go, ochrony zycia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony $rodowiska naturalnego;

2) zostanie stwierdzone, ze patent jest naduzywany (o czym szerzej mowilismy
powyzej); Urzad Patentowy moze w tej sytuacji postanowi¢ o mozliwosci ubie-
gania si¢ o licencj¢ przymusowa i ogtasza to w ,,Wiadomos$ciach Urzgdu Pa-
tentowego” lub

3) zostanie stwierdzone, ze uprawniony z patentu wczesniejszego uniemozliwia,
nie godzac si¢ na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku
krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zalezny),
z ktérego korzystanie wkraczatoby w zakres patentu wczeSniejszego; w tym
przypadku uprawniony z patentu wczesniejszego moze zada¢ udzielenia mu ze-
zwolenia na korzystanie z wynalazku bedacego przedmiotem patentu zaleznego
(licencja wzajemna). Warunkiem jest stwierdzenie, ze korzystanie z wynalaz-
ku bedacego przedmiotem patentu zaleznego, jezeli sa to wynalazki dotyczace
tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postgp techniczny o powaznym
znaczeniu gospodarczym (art. 82).

Licencja przymusowa moze zosta¢ udzielona, jezeli ubiegajacy si¢ o nia wykaze, ze
czynil wczesniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spelnienie
tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapo-
biezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa Panstwa albo w przypadku
ogloszenia o mozliwo$ci ubiegania si¢ o licencj¢ przymusowa.

Licencja przymusowa jest licencja niewylaczna, tzn. Zze uprawniony z patentu moze
nadal korzysta¢ z wynalazku, natomiast musi znosi¢ korzystanie z tego wynalazku
réwniez przez inne podmioty i to na warunkach okre$lonych przez Urzad Patento-
wy. Korzystajacy z wynalazku na podstawie licencji przymusowe;j jest obowigzany
uisci¢ na rzecz uprawnionego optlatg licencyjna. Urzad Patentowy okresla zakres
iczas trwania licencji przymusowej oraz szczegétowe warunki jej wykonywania,
a takze, odpowiednio do warto$ci rynkowej licencji, wysokos$¢ optaty licencyjnej
oraz sposob i terminy jej zaplaty25 .

¥ Licencje przymusowe sa znane ustawodawstwu krajéw Unii Europejskiej. Europejski Trybunat Sprawie-
dliwosci na tle rozpatrywanej sprawy wskazat na rézne cele licencji przymusowych i dobrowolnych. ,,0 ile
drugie stanowia metodg eksploatacji patentu zgodnie ze szczegblnym przedmiotem prawa wynalazczego
okreslonym przez Trybunal, o tyle te pierwsze, w przeciwienstwie do licencji dobrowolnych, maja w istocie
na celu realizacj¢ konkretnych intereséw panstwa cztonkowskiego”. Sprawa nr 19/84 Pharmon BV v. Ho-
echst AG, CMLR 1985, nr 3, s. 775 cyt. za L. Gilicinski, Wykonywanie praw... s. 39.
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1.7. Ustawowe ograniczenia praw wytacznych

Ustawa wyraznie stanowi, ze nastgpujace dziatania nie naruszaja patentu:

1) korzystanie z wynalazku dotyczacego $rodkéw komunikacji i ich czg$ci lub
urzadzen, ktére znajduja si¢ na obszarze Polski czasowo, a takze przedmio-
téw, ktére znajduja si¢ na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; podobne
regulacje znajduja si¢ w ustawodawstwach innych panstw;

2) korzystanie z wynalazku dla celéw panstwowych w niezbednym wymiarze,
bez prawa wylacznosci, jezeli jest to konieczne do zapobiezenia lub usunigcia
stanu zagrozenia waznych interesow Panstwa, w szczegdlnosci w zakresie bez-
pieczenstwa i porzadku publicznego;

3) stosowanie wynalazku do celéw badawczych i do$wiadczalnych, dla dokona-
nia jego oceny, analizy albo nauczania;

4) korzystanie z wynalazku, w niezbednym zakresie, dla wykonania czynnosci,
jakie na podstawie przepisow prawa sa wymagane dla uzyskania rejestracji
badz zezwolenia, stanowigcych warunek dopuszczenia do obrotu niekté-
rych wytworéw ze wzgledu na ich przeznaczenie, w szczegdlnosci srodkéw
farmaceutycznych;

5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej (art. 69.1).

Osobie, ktérej wynalazek jest wykorzystywany dla celow panstwowych, przystu-
guje prawo do wynagrodzenia ze $Srodkéw budzetu Panstwa, w wysokosSci od-
powiadajacej warto$ci rynkowej licencji.

Nalezy w tym miejscu wspomnie¢ o instytucji charakterystycznej dla ochrony praw
wlasnoséci przemystowej. Ot6z kazde wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski
wyrobu wytworzonego wedlug wynalazku, o ile nastapilo za zgoda uprawnionego
z patentu powoduje, w stosunku do tego konkretnego egzemplarza wyrobu utratg praw
wylacznych (tzw. wyczerpanie prawa). Oznacza to, ze egzemplarz ten moze by¢ od
tego momentu oferowany do dalszej sprzedazy jak kazdy inny przedmiot materialny,
a uprawniony z patentu nie moze sprzeciwic sig jego dalszej dystrybucji. Ponadto, od dnia
przyjecia Polski do UE nie stanowi naruszenia patentu import takiego wyrobu na teryto-
rium Polski, jezeli wyréb ten wprowadzono uprzednio do obrotu na terytorium Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego za zgoda uprawnionego (wyczerpanie regionalne)26.

Zalézmy przyktadowo, ze uprawniony z patentu polski producent np. maszynek do
golenia, ktéry ma patent réwnolegly na owe maszynki w Islandii, udzielit hiszpan-
skiej firmie licencji na ich produkcj¢ i sprzedaz. Maszynki te sg nast¢pnie wprowa-
dzane do obrotu w niektérych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pewnego dnia maszynki produkowane przez hiszpanskiego licencjobiorcg zostaja
zaimportowane réwniez do Islandii, psujac wiascicielowi patentu wiasne plany
sprzedazy w tym kraju. Polski wtasciciel patentu nie moze jednak zakaza¢ takiego
importu, powotujac si¢ na uprawnienia z patentu, ktéry ma w Islandii i wynikajacy

% Europejski Obszar Gospodarczy tworzony jest przez 25 pafistw Unii Europejskiej oraz Norwegie, Islandig i Lichten-
stein.
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z patentu monopol na wprowadzanie maszynek do obrotu. Skoro raz udzielit zgody
na wprowadzenie maszynek do obrotu swemu hiszpanskiemu partnerowi, jego pra-
wo w stosunku do tych konkretnych maszynek zostato wyczerpane na terenie catego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.8. Korzystanie z wynalazku i uzyskanie patentu w dobrej wierze

Jezeli przedsigbiorca w dobrej wierze korzysta z wynalazku na obszarze Polski
w chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania patentu (chodzi o sytuacje, gdy
zgloszenie o ochrong patentowa tego wynalazku zlozyla osoba trzecia), moze
z niego nadal bezptatnie korzysta¢ w swoim przedsigbiorstwie w dotychczasowym
zakresie. Prawo to przysluguje rowniez temu, kto w tej samej chwili przygotowat
juz wszystkie istotne urzadzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Prawa te
podlegaja, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego, jednak
moga zosta¢ przeniesione na inng osobg tylko tacznie z przedsigbiorstwem (art. 71).

W razie zgloszenia wynalazku przez osobg nieuprawniong, uprawniony moze zadac
umorzenia post¢powania albo uniewaznienia patentu (o tym, kto jest uprawniony do
zgloszenia wynalazku pisaliSmy na poczatku niniejszego rozdziatu). Uprawniony moze
réwniez zada¢ udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego juz udzielonego
patentu, za zwrotem kosztéw zgloszenia wynalazku lub uzyskania patentu (art. 74).

Osoba nieuprawniona, ktéra w dobrej wierze uzyskata albo nabyta patent, przenie-
siony nastg¢pnie na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyskata w dobrej wierze licencjg,
a korzystala z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczgciem postgpowania
o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowala wszystkie istotne urzadze-
nia potrzebne do korzystania z wynalazku, moze z tego wynalazku korzystaé
w swoim przedsigbiorstwie w takim zakresie, w jakim z niego korzystala w chwili
Wwszczegcia tego postgpowania, z zastrzezeniem obowiazku uiszczania uprawnionemu
ustalonego wynagrodzenia (art. 75). Prawo do korzystania z wynalazku podlega, na
wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawo to moze zostaé
przeniesione na inng osobg tylko tacznie z przedsigbiorstwem.

1.9. Uniewaznienie i wygasniecie patentu

Patent moze by¢ uniewazniony w catosci lub w czgéci, na wniosek kazdej osoby, ktéra
ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, Ze nie zostaty spetnione ustawowe warun-
ki wymagane do uzyskania patentu (art. 89). Podkre§lamy, Zze chodzi tu o wykazanie si¢
interesem prawnym, a nie np. interesem ekonomicznym. Takze Prokurator Generalny
Iub Prezes Urzedu Patentowego moga w interesie publicznym wystapi¢ z wnioskiem
0 uniewaznienie patentu albo przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania w sprawie.

Patent wygasa na skutek:

1) uptywu okresu, na ktéry zostat udzielony;

2) zrzeczenia si¢ patentu przez uprawnionego przed Urzgedem Patentowym, za
zgoda oséb, ktérym stuza prawa na patencie;
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3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okresowej albo
4) trwalej utraty mozliwoS$ci korzystania z wynalazku.

Uniewaznienie albo wygasnigcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego,
a nastgpnie — jesli wygasnigcie nastgpito z przyczyn okreslonych w pkt 2—4, jest
ogtaszane w Wiadomosciach Urze¢du Patentowego.

1.10. Wynalazek tajny

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego moze by¢ uznany za tajny, jezeli
dotyczy obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa. Wynalazkami dotyczacymi
obronnosci Panstwa sa w szczegdlnosci rodzaje broni lub sprze¢tu wojskowego oraz
sposoby walki. Wynalazkami dotyczacymi bezpieczenstwa Pafistwa sa w szczegol-
nosci $rodki techniczne stosowane przez stluzby panstwowe uprawnione do wy-
konywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, a takze nowe rodzaje wyposa-
zenia i sprzetu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te stuzby. Wynalazek tajny
stanowi tajemnice panstwowa (art. 57.1).

O tajnosci wynalazku dotyczacego obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa posta-
nawiaja, odpowiednio, minister wlasciwy do spraw obrony narodowej, minister
wlasciwy do spraw wewngtrznych lub Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrzne-
go. Zgloszenia wynalazku tajnego w Urzedzie Patentowym mozna dokonac tylko
w celu zastrzezenia pierwszenstwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zglo-
szony wynalazek pozostaje tajny Urzad Patentowy nie rozpatruje tego zgtoszenia.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgltoszony w Urzedzie Patentowym
w celu zastrzezenia pierwszenstwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Pan-
stwa. Wysoko$¢ odszkodowania okresla si¢ wedlug wartosci rynkowej wynalazku.

1.11. Wynalazki biotechnologiczne

Przez dhugi czas patenty na organizmy zywe nie byty udzielane. Organizmy te nie spel-
nialy bowiem kryteriéw, jakim powinien odpowiada¢ wynalazek. Byty odkrywane lub
rozwijane poprzez hodowle, a nie wytwarzane przez cztowieka. Dopiero rozwdj bio-
technologii umozliwit wytwarzanie organizméw o nowych cechach genetycznych.
Pierwsze patenty na organizmy zywe zostaly udzielone w Stanach Zjednoczonych
w latach 80. W Unii Europejskiej dyrektywe w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw
biotechnologicznych przyjeto w 1998 r. Nowelizacj¢ polskiego prawa wlasnosci prze-
mystowej, dostosowujacq w tym zakresie prawo polskie do prawa Unii wprowadzono
w roku 2002”.

Obecnie patent moze by¢ udzielony takze na wynalazek biotechnologiczny, jezeli
spetnia warunki nowos$ci, poziomu wynalazczego i mozliwosci przemystowego
stosowania. Wynalazek biotechnologiczny to wytwér skladajacy si¢ z materiatu

%7 Szerzej na temat ochrony wynalazkéw biotechnologicznych M. Smycz, Ochrona wynalazkéw biotechnolo-
gicznych w prawie wtasnosci przemystowej TPP 2003/1.
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biologicznego lub zawierajacy taki materiat albo sposéb, za pomoca ktérego mate-
rial biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Ustawa zastrzega, ze za wynalazek nie uwaza si¢ ciata ludzkiego, w réznych jego
stadiach formowania si¢ i rozwoju oraz zwyktego odkrycia jednego z jego elemen-
téw, wlacznie z sekwencja lub czgsciowa sekwencja genu.

Patentéw nie udziela si¢ na wynalazki biotechniczne, ktérych wykorzystywanie
byloby sprzeczne z porzadkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub moralnoscia
publiczna, a w szczegdlnosci:

1) sposoby klonowania ludzi;

2) sposoby modyfikacji tozsamo$ci genetycznej linii zarodkowej cztowieka;

3) stosowanie embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub handlowych;

4) sposoby modyfikacji tozsamos$ci genetycznej zwierzat, ktére moga powodowacé
u nich cierpienia, nie przynoszac zadnych istotnych korzysci medycznych dla
cztowieka lub zwierzecia oraz zwierzgta bedace wynikiem zastosowania takich
Sposobow.

Warto zwrdéci¢ uwage, ze w odniesieniu do wynalazkéw biotechnologicznych prze-
famana zostaje ogdlna zasada, ze uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trze-
ciej korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy, polegajacy
w szczeg6lnosci na wytwarzaniu, uzywaniu i oferowaniu. Wynika to z naturalnej
cechy materiatu biologicznego, jaka jest reprodukcja. Dlatego patent nie rozciaga
si¢ na material biologiczny otrzymany przez jednokrotna reprodukcje materiatu
biologicznego wprowadzonego do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego
zgoda, jezeli reprodukcja jest nieodzownym nastgpstwem wykorzystywania mate-
rialu biologicznego. Natomiast osoba, ktéra nabyta lub w inny sposéb uzyskata od
uprawnionego z patentu lub za jego zgoda chroniony patentem materiat ro§linny, do
wykorzystania w dzialalnosci rolniczej, upowazniona jest do jego wykorzystywania
dla wielokrotnej reprodukcji w ramach wtasnego gospodarstwa rolnego, z uwzgled-
nieniem takich samych ograniczen, jakie sa przewidziane dla korzystania, bez zgody
hodowcy, z materiatu siewnego odmiany rosliny chronionej na podstawie przepisow
o nasiennictwie. T¢ sama zasade¢ stosuje si¢ odpowiednio do inwentarza hodowla-
nego lub innego zwierzgcego materiatu zarodowego.

1.12.Ochrona miedzynarodowa wynalazku: uktad PCT-Patent
europejski

Analogicznie do wyzej przedstawionej procedury ochrony wynalazku przed polskim
Urzgdem Patentowym mozliwe jest uzyskanie ochrony takze w innych krajach,
poprzez dopelnienie stosownych procedur przed poszczegdlnymi, zagranicznymi
urz¢dami patentowymi. Jednak znacznie bardziej efektywnym rozwigzaniem przy
ubieganiu si¢ o ochron¢ w wielu panstwach jest korzystanie z mozliwosci tworzo-
nych przez umowy migdzynarodowe, ktére zawarto z mys$la o uproszczeniu proce-
dury uzyskiwania ochrony.
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1.12.1. Uktad PCT

Aktem tego rodzaju jest uktad waszyngtonski, tworzacy Miedzynarodowy Zwiazek
Wspétpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, dalej PCT) z 1970 r. Jego za-
daniem jest koordynowanie procesu wnoszenia i badania zgtoszen o ochron¢ wyna-
lazkéw, a takze wzoréow uzytkowych. Polska przystapita do PCT w 1990 roku.
Obecnie uczestniczy w nim okoto 100 panstw. Nalezy pamigtaé, ze zgodnie z usta-
wa warunkiem zgloszenia wynalazku do ochrony za granica przez polskiego przed-
sigbiorcg jest uprzednie zgloszenie go do ochrony w polskim Urzedzie Patento-
wym (art. 40).

Schemat postgpowania w celu uzyskania ochrony w trybie PCT przedstawia sig

nastgpujaco:

— zgloszenie migdzynarodowe do krajowego Urzedu Patentowego (ew. do Mig-
dzynarodowego Biura PCT w Genewie lub uprawnionej organizacji migdzyna-
rodowej, np. Europejskiego Urzedu Patentowego w Monachium); zgloszenie
mozna sporzadzi¢ m.in. w jezyku angielskim, francuskim, hiszpanskim, nie-
mieckim lub rosyjskim; w zgtoszeniu nalezy okre$li¢ kraje, w ktérych zglasza-
jacy chce uzyska¢ ochrong,

— poszukiwanie migdzynarodowe zmierzajace do ustalenia, czy wynalazek jest
nowy, czy cechuje go poziom wynalazczy i czy nadaje si¢ do przemystowego
stosowania, zakonczone stosownym sprawozdaniem,

— publikacja migdzynarodowa, niezwlocznie po uptywie 18 miesigcy od daty
pierwszenstwa zgloszenia, przy czym zglaszajacy moze zada¢ wczesniejszej
publikacji,

— przekazanie zgloszenia oraz sprawozdania z poszukiwania migdzynarodowego
do urzedoéw patentowych krajéw, w ktérych zgtaszajacy chce uzyska¢ ochrong,

— badanie merytoryczne zgloszenia przez ww. urzedy patentowe (faza krajowa
procedury PCT), w wyniku ktérego zapadaja suwerenne decyzje kazdego
z krajowych urzedéw o ewentualnym udzieleniu patentu.

Zgloszen w trybie PCT moga dokonywa¢ podmioty z panstw sygnatariuszy ukiadu
i 0 ochrong ubiegaé sie tylko w tych panstwach™.

1.12.2. Patent europejski

W przeciwienstwie do uktadu waszyngtonskiego, o patent europejski moga ubiega¢ si¢
podmioty z dowolnego kraju. Konwencja o patencie europejskim zostata sporzadzona
w 1973 r.”’. Na je&j podstawie utworzono Europejska Organizacje Patentowa, w ktérej
Polska od 1 marca 2004 r. ma status czlonka. Jej czlonkami sa takze pozostate kraje
Unii Europejskiej oraz Butgaria, Rumunia, Szwajcaria i Turcja. Celem Konwencji jest
uczynienie ochrony wynalazkéw prostsza, tansza i pewniejsza przez stworzenie jednej

% Aktualne informacje na temat warunkéw i optat PCT sa dostepne pod adresem www.wipo.int.

¥ Konwencje, wraz z regulaminem wykonawczym, opublikowano w Dz.U. nr 79 z 2004 r. Konwencji tej nie
nalezy myli¢ z podpisana w 1975r. w Luksemburgu Konwencja o Patencie Wspélnoty, ktéra dotad nie we-
szta w zycie.
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europejskiej procedury dla uzyskiwania patentéw. Utworzono takze Europejski Urzad
Patentowy EPO (European Patent Office), z siedziba w Monachium™. O przyznanie
patentu europejskiego moga wystgpowac przedsigbiorcy i osoby fizyczne niezaleznie od
kraju pochodzenia, takze z panstw nie bedacych cztonkami. W przeciwienstwie do wy-
zej wspomnianego uktadu PCT decyzja Europejskiego Urzgdu Patentowego (patent
europejski) jest wiazaca dla krajowych urzgdéw patentowych. Czas trwania patentu
europejskiego wynosi 20 lat od daty zgloszenia.

Schemat postgpowania w celu uzyskania patentu europejskiego przedstawia sig

nastgpujaco:

— zgtoszenie do Europejskiego Urzgdu Patentowego sporzadzone w jezyku angiel-
skim, francuskim lub niemieckim powinno zawiera¢ podanie o udzielenie pa-
tentu europejskiego, opis wynalazku, zastrzezenia patentowe, rysunki powotane
w opisie lub zastrzezeniach i skrét; optata za zgtoszenie oraz za poszukiwanie
powinna zosta¢ wniesiona w terminie jednego miesiagca od daty zgloszenia;
zgloszenie powinno wskazywac tworc¢ wynalazku; w podaniu nalezy okresli¢
kraje, w ktérych zglaszajacy chce uzyska¢ ochrong,

— badanie formalne zgloszenia, a nastgpnie poszukiwanie europejskie dotyczace
stanu techniki dokonane przez Europejski Urzad Patentowy, zakonczone sto-
sownym sprawozdaniem,

— publikacja zgloszenia, niezwlocznie po uptywie 18 miesigcy od daty zgloszenia
lub pierwszenstwa,

— waniosek zglaszajacego o badanie merytoryczne zgtoszenia, ztozony w ciagu
6 miesigcy od publikacji sprawozdania z poszukiwania europejskiego,

— badanie merytoryczne zgloszenia, zakonczone stosownym sprawozdaniem,

— decyzja Europejskiego Urzedu Patentowego — odrzucenie zgloszenia lub udzie-
lenie patentu europejskiego,

— rejestracje patentu w krajowych urzgdach patentowych3 !

Nalezy ponadto uwzgledni¢ mozliwo$¢ wniesienia przez kazda osobg sprzeciwu do
Europejskiego Urzgdu Patentowego wobec decyzji o udzieleniu patentu w ciagu 9
miesigcy od publikacji informacji na ten temat. Powodem sprzeciwu moze by¢ brak
zdolnosci patentowej wynalazku, brak dostatecznej jasnosci w przedstawieniu wy-
nalazku lub jego wykraczanie poza tres¢ zgloszenia. W wyniku sprzeciwu moze
doj$¢ do uniewaznienia patentu.

Wigcej informacji na temat patentu europejskiego zamieszczono w stowniku.

30 Adres internetowy http://www.european-patent-office.org. Informacje w jezyku polskim na temat euro-
pejskiego zgloszenia patentowego i optat umieszczone sa na stronie Urzedu Patentowego RP: www.uprp.pl
Calkowity koszt uzyskania patentu europejskiego réwny jest kosztom trzech — czterech patentéw krajowych (vide
UPO Guide line A IV.22). Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli EPO ztozonymi w poczatku grudnia 2003 r., w
celu upowszechnienia Internetu jako §rodka komunikacji z wnioskodawcami w przysziosci ,,zgloszenie patentu
przez Internet nie bedzie nic kosztowaé. Z chwila zgloszenia firma otrzyma z EUP wszystko, co jest potrzebne do
obstugi systemu, i to za darmo”, vide: H. Fedorowicz, Intelektualny dorobek Europy w sieci elektronicznej. Rzecz-
pospolita z 10.12.2003 r. Natomiast, jak mozna oczekiwa¢, bez zmiany pozostang pozostate koszty, w tym poszu-
kiwan i badania, ktére stanowia najpowazniejsze, jednostkowe pozycje.

3
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2. Wzory uzytkowe

Wzory uzytkowe naleza do kategorii tzw. matych wynalazkéw. Prawo wtasnosci
przemystowej w szeregu rozwiazan dotyczacych wzoréw uzytkowych powtarza
regulacje dotyczace wynalazkéw, przedstawione w rozdziale poprzednim. Od kil-
kudziesigciu lat wzory uzytkowe podlegaly ochronie w prawie polskim i w kilku
innych krajach, w tym w Niemczech i Rosji. W ostatnich latach ich ochrona zostata
wprowadzona przez Chiny. Spodziewane jest wprowadzenie ochrony tej kategorii
rozwiazan we wszystkich krajach Unii Europejskiej’>. Ochrona wzoréw uzytko-
wych cieszy si¢ w Polsce malejacym zainteresowaniem, je$li za miar¢ zaintereso-
wania uzna¢ liczbe zgloszen kierowanych do Urzedu Patentowego. Przyktadowo,
w roku 1995 wptyneto ich 2,2 tys., w 1999 roku 1,4 tys., a w 2002 roku 0,9 tys.33.
Liczba 3%gloszefl zagranicznych utrzymuje si¢ stale na poziomie kilkudziesigciu
rocznie™.

2.1. Co uznaje sie za wzor uzytkowy?

Wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwiazanie o charakterze technicznym,
dotyczace ksztaltu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwalej postaci
(art. 94.1). Wzorem uzytkowym jest zatem rozwigzanie nowe, co podobnie jak
w przypadku patentu oznacza, ze nie jest czgscia stanu techniki, a zatem nie zostato
wczeséniej udostepnione do powszechnej wiadomosci ani nie zostalo zgloszone do
uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy. Jest to rozwiazanie uzyteczne,
pozwalajace na osiagnigcie celu majacego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu
Iub korzystaniu z wyrobéw (art. 94). Powinno to by¢ zatem rozwigzanie ktére moz-
na stosowa¢ w sposéb powtarzalny®>. Wzér uzytkowy nie musi natomiast mieé
cechy poziomu wynalazczego, o ktorej pisaliSmy w odniesieniu do patentu w punk-
cie 1.2.

Wzorem uzytkowym moze by¢ konkretne uksztaltowanie przedmiotu, a nie sam
przedmiot. Relacje zachodzace migdzy wzorem uzytkowym i patentem moze nam
przyblizy¢ nastepujacy przyklad: moge zgtosi¢ do rejestracji wzor pustaka styropia-
nowego, np. o ksztalcie walca, rowniez wtedy, gdy kto$ inny posiada prawa z pa-
tentu na pustak styropianowy lub na sposéb jego produkcji (przy zatozeniu, ze
ksztalt walca nie zostat zastrzezony jako cze$¢ opatentowanego wynalazku). Jesli

*2 E. Nowitiska, U. Promifiska, M. du Vall, Prawo..., s. 79.

3 Liczba udzielonych praw ochronnych na wzory uzytkowe wyniosta w roku 2002 — 558, z tego w czterech
wojewddztwach udzielono ich powyzej 50 w kazdym (Slaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Matopolskie),
a w czterech innych ponizej 10 w kazdym (Swietokrzyskie, Lubuskie, Warminsko-Mazurskie, Zachodnio-
pomorskie). Raport Roczny Urzgdu Patentowego za rok 2002, s. 16.

3 Por. Raporty Roczne Urzgdu Patentowego RP za rok 1995, s. 9, za rok 1999, s. 10 oraz za rok 2002, s. 14.

¥ A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2003 r., s. 83.
Autorzy poréwnujac wynalazek i wzor uzytkowy podkres$laja, ze oba sa rozwiazaniami o charakterze tech-
nicznym, natomiast wzorami uzytkowymi moga by¢ tylko rozwiazania konstrukcyjne, a nie rozwigzania
dotyczace substancji (nie maja trwalej postaci) i sposoby postgpowania (rozwigzania technologiczne).
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dalej chciatbym produkowaé pustaki styropianowe wedlug mego wzoru, musze¢
kupi¢ licencj¢ na ich produkcje od wiasciciela patentu. Jesli natomiast wiasciciel
patentu na pustaki styropianowe chciatby produkowac pustaki w ksztalcie walca, to
musi kupi¢ licencj¢ ode mnie.

Przyklady przedmiotéw, ktérych uksztaltowanie, budowa lub zestawienie zostato
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym jako wzor uzytkowy to: podstawka dla
kompozycji kwiatowej, wanna narozna, uszczelka, zwtaszcza do mocowania szyby
okiennej pojazdéw, szkielet siedziska tylnego samochodu osobowego, sanki uni-
wersalne, znicz nagrobny, Sciana budowlana, pustak styropianowy, puszka instala-
cyjna nascienna’®.

Ustawa okresla jednocze$nie, co nie moze by¢ uznane za wzér uzytkowy. Nie uwa-
za si¢ za taki wzdr, podobnie jak w przypadku wynalazkéw, m.in. odkry¢ nauko-
wych, wytworéw o charakterze jedynie estetycznym, gier. Prawa ochronnego nie
udziela si¢ na wzory uzytkowe, ktérych wykorzystywanie byloby sprzeczne z po-
rzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 28-29).

2.2. Kto moze uzyska¢ prawo ochronne?

Do uzyskania prawa ochronnego na wzor uzytkowy stosuje si¢ zasady obowiazujace
w przypadku wynalazku. Zostaty one oméwione w pkt 1.3.

2.3. Gdzie i jak nalezy dokona¢ zgtoszenia wzoru uzytkowego?

Zgtoszenia wzoru uzytkowego dokonuje si¢ w Urzedzie Patentowym. Oplata pod-

stawowa za Zgloszenie wzoru uzytkowego, podobnie jak w przypadku wynalazku,
. 7 . . . . 2

wynosi 500 zt™'. Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu, w ktérym wptyneto ono

do Urzedu Patentowego lub zostalo odebrane telefaksem’™.

Podanie, obok oznaczenia zgtaszajacego, winno okresla¢ przedmiot zgloszenia
i zawiera¢ wniosek o udzielenie prawa ochronnego. Jezeli zglaszajacy nie jest
twdrca wzoru uzytkowego, powinien w podaniu wskaza¢ tworcg i podstawe swego
prawa do uzyskania prawa ochronnego. Zgloszenie powinno ponadto zawiera¢ opis
wzoru uzytkowego, ujawniajacy jego istotg. Opis ten powinien by¢ na tyle wyczer-
pujacy, aby znawca mogt na tej podstawie wzor uzytkowy urzeczywistni€. Zglosze-
nie powinno takze obejmowac zastrzezenia ochronne (w jednym zdaniu, jedno-
znacznie okre$lajace przez podanie cech technicznych zastrzegany wzor uzytkowy
i zakres zadanej ochrony) oraz skrét opisu. Ponadto zgloszenie wzoru uzytkowego

% Wiadomosci Urzedu Patentowego nr 9 z 2003 ., s. 1457-1459.

37 Tabela optat jest przedstawiona w zataczniku 5.

3 Podobnie, jak przy zgloszeniu wynalazku, w przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginat zgtosze-
nia nalezy dostarczy¢ w terminie 30 dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywrdceniu. Jezeli zgto-
szenie przestane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tozsame z dostarczonym oryginatem, za datg zgto-
szenia uznaje si¢ dzien, w ktérym zostat dostarczony oryginal. Gdy oryginat zostanie dostarczony po termi-
nie, zgloszenie przestane telefaksem uznaje sig za niebyte.
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musi zawieraé rysunki (art. 97.2). Urzad Patentowy wyznacza, pod rygorem umo-
rzenia postgpowania, termin do uzupelnienia zgloszenia, jezeli stwierdzi, ze nie
zawiera ono wszystkich niezbednych elementéw. Date¢ wpltywu ostatniego brakuja-
cego dokumentu uwaza sig za date dokonania zgloszenia.

Zgloszenie wzoru uzytkowego moze obejmowaé tylko jedno rozwiazanie, co nie
ogranicza uj¢cia w zgloszeniu réznych postaci przedmiotu, posiadajacych te same,
istotne cechy techniczne, jak réwniez przedmiotu sktadajacego si¢ z czg$ci organicz-
nie lub funkcjonalnie zwiazanych ze soba (art. 97.3). Do zgloszenia dokonanego
w celu uzyskania prawa ochronnego zgtaszajacy powinien dolaczy¢ réwniez inne niz
wymienione powyzej dokumenty i o$wiadczenia, jezeli jest to niezbedne do uzasad-
nienia twierdzen i zadan zawartych w zgloszeniu (art. 36). Do czasu wydania decyzji
w sprawie udzielenia prawa ochronnego zgtaszajacy moze wprowadza¢ uzupetienia
i poprawki. Nie moga one jednak wykracza¢ poza to, co zostalo ujawnione jako
przedmiot rozwiazania w opisie wzoru uzytkowego w dniu dokonania zgloszenia.
Natomiast zmiana zastrzezeh w sposOb rozszerzajacy pierwotny zakres zadanej
ochrony moze by¢ dokonana tylko do czasu ogloszenia o zgloszeniu (art. 37)".
O zgloszeniu wzoru uzytkowego oglasza si¢ w Biuletynie Urzgdu Patentowego.

Ze wzgledu na podobienstwo kategorii wzoru uzytkowego i wynalazku — dotycza-
cych przedmiotu o trwalej postaci — istnieje mozliwo$¢ wyboru przez uprawnionego
czy chce zglosi¢ rozwiazanie jako wynalazek, czy wzor uzytkowy. Ustawa zezwala
zglaszajacemu na zmiang decyzji. W toku rozpatrywania zgloszenia wynalazku lub
w okresie dwoch miesigcy od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o odmowie udzie-
lenia patentu moze on zltozy¢ wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzdér
uzytkowy. To nowe zgloszenie jest traktowane jako dokonane w dniu zgloszenia
wynalazku (art. 38).

Formularz zgloszenia, taki sam jak w przypadku wynalazku, przedstawiony jest
w Zalaczniku 1.

2.4. Dziatania Urzedu Patentowego

Zasady dziatania Urzedu Patentowego po wptynigciu zgloszenia wzoru uzytkowego
sa takie, jak w przypadku patentu. Zostaly one przedstawione w pkt 1.5. Optata za
pierwszy okres ochrony wzoru uzytkowego (3 lata) wynosi 200 z1.

2.5. Zasady korzystania z prawa ochronnego na wzory
uzytkowe

Na wzoér uzytkowy jest udzielane prawo ochronne, ktére wykazuje daleko idace
podobienstwo do patentu. Zapewnia ono wylaczno$¢ korzystania ze wzoru uzytko-

¥ Szczegtowe wymagania dotyczace zgloszenia wzoru uzytkowego okresla Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw
i wzoréw uzytkowych (Dz.U. nr 102 poz.1119).
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wego w sposOb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Polski (art. 95.2).
Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Czas trwania prawa ochron-
nego wynosi 10 lat od daty zgloszenia. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego
okres$laja zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego
(art. 96). Udzielone prawa ochronne na wzory uzytkowe podlegaja wpisowi do reje-
stru wzorow uzytkowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza sie przez wy-
danie §wiadectwa ochronnego (art. 99.1). Czg¢scia sktadowa $wiadectwa jest opis
ochronny (zawierajacy, obok opisu wzoru uzytkowego, zastrzezenia ochronne
i rysunki). Opis ochronny wzoru uzytkowego jest udostgpniany osobom trzecim
i podlega rozpowszechnianiu przez Urzad Patentowy w Wiadomos$ciach Urzedu
Patentowego. Uprawniony z prawa ochronnego moze wskazaé, w szczegdlnosci
przez stosowne oznaczenie na towarach, ze jego wzor uzytkowy korzysta z ochrony.

Uprawniony z prawa ochronnego moze zakaza¢ osobie trzeciej, nie majacej jego
zgody, korzystania z wzoru w sposéb zarobkowy lub zawodowy polegajacy na
wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu
dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wzoru uzytkowego (art. 66).

Uprawniony moze udzieli¢ innej osobie licencji na korzystanie z jego wzoru uzyt-
kowego.

2.6. Pozostate uregulowania

Wspomniane podobienstwo prawa ochronnego na wzoér uzytkowy i patentu powo-

duje, ze do wzoréw uzytkowych zastosowanie maja takie same rozwiazania, jak dla

wynalazkéw w nastgpujacych obszarach:

— umowy licencyjne, oméwione w pkt 1.6.1,

— zakaz naduzywania uprawnien z prawa ochronnego, oméwiony w pkt 1.6.2,

— licencja przymusowa, oméwiona w pkt 1.6.3,

— ustawowe ograniczenia praw wylacznych, oméwione w pkt 1.7,

— korzystanie ze wzoru uzytkowego i uzyskanie prawa ochronnego w dobrej wie-
rze, oméwione w pkt 1.8,

— uniewaznienie i wygasnigcie prawa ochronnego, oméwione w pkt 1.9.
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3. Wzory przemystowe

Dazac do zdobycia klientow, przedsigbiorcy zwracaja ich uwage na produkt na
wiele réznych sposobdw, kierujac sig, bardziej lub mniej $wiadomie, zasada
R. Loeviego (projektanta butelek Coca-Coli i opakowan papieroséw Lucky Strike),
ze ,.brzydota sprzedaje sie gorzej”40 . Ustawa wprowadzita w roku 2001 ochrong
wzoréw przemystowych w miejsce majacych dtuga tradycje — wzoréw zdobniczych,
ktére realizowaty cele estetyczne. Liczba zgloszonych do Urzgdu Patentowego kra-
jowych wzoréw zdobniczych, a nastepnie wzoréw przemystowych utrzymuje si¢ od
poczatku lat 90. na zblizonym poziomie, w granicach 1,3 tys. rocznie. Liczba zgto-
szen zagranicznych kierowanych do Urz¢du w ostatnich latach wynosi w granicach
500 rocznie™'.

3.1. Co uznaje sie za wzor przemystowy?

Wzorem przemystowym jest nowa i posiadajaca indywidualny charakter postaé
przedmiotu, wytworzonego w sposob przemystowy lub rzemieS§lniczy. Przez
posta¢ przedmiotu rozumie si¢ jego wyglad, a nie sam przedmiot*. Postaé ta zostaje
nadana przedmiotowi w szczegdlnosci przez cechy linii, konturéw, ksztattéw, kolo-
rystykg, strukturg, materiat lub ornamentacjg.

Przedmiotem tym moze by¢ w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne oraz
kroje pisma typograficznego z wylaczeniem programéw komputerowych (art. 102.2).
Obejmuje to takze przedmiot ztozony z wielu wymienialnych czgsci lub pojedyncza
cze$¢ sktadowa, jezeli po jej wlaczeniu do przedmiotu zloZzonego pozostaje ona wi-
doczna albo jesli moze by¢ obiektem samodzielnego obrotu (dotyczy m.in. cze$ci
zamiennych). Wz6r przemyslowy uwaza si¢ za nowy, jezeli przed data, wedhug ktérej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzoér nie
zostal udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie
w inny sposéb. Wzor uwaza si¢ za identyczny z udostgpnionym publicznie takze
woéwczas, gdy rézni si¢ od niego jedynie nieistotnymi szczegdtami.

Wzoru nie uwaza si¢ za udostgpniony publicznie, jezeli nie mégt dotrze¢ do wia-
domosci 0séb zajmujacych sie¢ zawodowo dziedzing, ktérej wzoér dotyczy. Ustawa
nie wylacza mozliwo$ci udzielenia prawa z rejestracji, jezeli wzér przemystowy
zostat ujawniony osobie trzeciej, ktéra w sposéb wyrazny lub dorozumiany byla
zobowiazana do zachowania poufnosci. Co szczegdlne dla wzoréw przemystowych
rowniez wtedy, gdy zostat ujawniony przez twdrcg, jego nastgpce prawnego lub — za
zgoda uprawnionego — przez osobg trzecia, w ciagu 12 miesigcy przed data, we-
dlug ktérej oznacza sig pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji. Wynika to

40 E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo..., s. 86.

41 Por. Raporty Roczne Urzgdu Patentowego RP za rok 1995, s. 10, za rok 1999, s. 11 oraz za rok 2002, s. 14.

42 Ochrona wzoru przemystowego moze objaé wytacznie wyglad przedmiotu, jego zewnetrzna postaé, a nie
jego wewngtrzng budowe. 1. Mika, J. Szwaja, Kumulacja i kolizja praw wiasnosci przemystowej w prawie
polskim. KPP 2001/2/342.
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z przejgcia przez ustawe z ustawodawstwa Unii Europejskiej instytucji tzw. period
of grace, szczeg6lnego okresu ochronnego dla wzoru przemystowego w sytuacji,
gdy zachwiany zostal przymiot nowosci®. Udzielenie prawa z rejestracji jest takze
mozliwe, jezeli ujawnienie wzoru nastapito w wyniku naduzycia popetnionego wo-
bec tworcy lub jego nastgpcy prawnego.

Wzér przemystowy odznacza si¢ indywidualnym charakterem, jezeli na zorien-
towanym uzytkowniku (osobie, ktéra w sposéb staty uzywa danego produktu), wy-
woluje odmienne ogdélne wrazenie. Zwracamy uwage, ze mowa jest tu o zoriento-
wanym uzytkowniku, a nie specjaliScie z danej dziedziny oraz, ze chodzi jedynie
0 ogblne wrazenie. Dlatego indywidualny charakter bedzie wykazywal wzér, np.
telefonu komérkowego, jezeli ogdlne wrazenie uzytkownika takich telefonéw od-
rézni ten wiasnie telefon od dotychczas mu znanych44. Przyktady przedmiotéw,
ktérych ,,nowa i majaca indywidualny charakter posta¢” zostata zarejestrowana
w Urzedzie Patentowym jako wzoér przemystowy to: zestaw mebli tazienkowych,
ozdoba-motyl, $wieca zapachowa, tkanina dekoracyjna45.

Praw z rejestracji nie udziela si¢ na wzory przemystowe, ktérych wykorzystywa-
nie byloby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzysta-
nia z wzoru przemystowego nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem publicznym
tylko dlatego, ze jest zabronione przez prawo46 (art. 106.1).

3.2. Kto moze uzyska¢ prawo z rejestracji?

Zasady uzyskania prawa ochronnego na wzdér przemystowy sa analogiczne, jak
w przypadku wynalazku. Zostaty one oméwione w pkt 1.3.

s Dyrektywa 98/71/WE, vide E. Nowinska, M. du Vall, U. Prominska, Prawo ... s. 93 i nast.

# Cecha indywidualnego charakteru wzoru przemystowego pojawita si¢ po nowelizacji ustawy w roku 2002
w miejsce wymogu oryginalnosci, w ramach dostosowania do zasad ochrony przyjetych w Unii Europejskiej.

* Wiadomosci Urzedu Patentowego nr 8 z 2003 1., s. 1083 inr 9, s. 1461.

4 Praw z rejestracji nie udziela sie réwniez na wzory przemystowe zawierajace m.in.:

— nazwg lub skrét nazwy Rzeczypospolitej Polskiej badz jej symbole, nazwy lub herby polskich woje-
waédztw, miast lub miejscowosci, znaki sit zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sit porzadkowych,
reprodukcje polskich orderéw, odznaczen lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych,

— skréty nazw badz symbole obcych panstw i organizacji migdzynarodowych,

— zawierajace urzgdowo uznane oznaczenia przyjgte do stosowania w obrocie, w szczegdlnosci znaki
bezpieczenstwa, znaki jakosci lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogtoby to wprowadzi¢ od-
biorcow w blad co do charakteru takich oznaczen. W wymienionych wyzej przypadkach prawa
z rejestracji nie zostana udzielone, o ile zgtaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony do uzywania ww.
nazw, symboli i oznaczen. Natomiast w zadnym przypadku nie beda zarejestrowane wzory przemysto-
we zawierajace elementy, bedace symbolami, w szczeg6lnosci o charakterze religijnym, patriotycznym
lub kulturowym, ktérych uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycj¢ narodowa.
Katalog wytaczen zawarty jest w art. 131 ust. 2 pkt 2-5 (w zwiazku z art. 106.2, z zastrzezeniem wy-

jatkow przewidzianych w ustawie), ktéry zamieszczono w Zataczniku 6.

30



3.3. Gdzie i jak nalezy dokona¢ zgtoszenia wzoru przemystowego?

Zgloszenia wzoru przemystowego dokonuje si¢ w Urzedzie Patentowym. Opfata za
zgloszenie wzoru przemystowego wynosi 300 Y. Zgloszenie uwaza si¢ za doko-
nane w dniu, w ktérym wptyngto ono do Urzgdu Patentowego lub zostato odebrane
telefaksem*®.

Podanie, obok danych zgtaszajacego, winno okresla¢ przedmiot zgloszenia i za-
wiera¢ wniosek o udzielenie prawa z rejestracji. Zgtoszenie powinno ponadto
zawiera¢ opis wzoru przemystowego ujawniajacy jego istotg. Opis ten powinien by¢
na tyle wyczerpujacy, aby znawca mogl na tej podstawie wzoér przemystowy urze-
czywistni¢. Natomiast, odmiennie niz w przypadku wynalazkéw i wzoréw uzytko-
wych, w zgloszeniu wzoru przemystowego zastrzezenia i skrét opisu nie sa wyma-
gane (art. 108.3), co wiaze si¢ z ograniczonym zakresem badania zgtoszenia przez
Urzad Patentowy.

Zgltoszenie wzoru przemystowego powinno natomiast zawiera¢ ilustracje, a w szcze-
golnosci rysunki lub fotografie”. Wynika to z tego, ze ochrona objety jest wyglad
zewngetrzny przedmiotu, a jego identyfikacja poprzez ilustracje jest petniejsza niz
poprzez opis. Z tego samego powodu, zgloszenie moze zawiera¢ prébki materiatu
wiékienniczego.

Jednym zgloszeniem moga by¢ objete rézne odmiany wzoru przemyslowego5 0,
Wynika to stad, ze ochrona wzoru przemystowego ogranicza si¢ do wytwordéw tego
rodzaju, dla ktérych nastapilo zgtoszenie (art. 105.5). Wystarczy zatem wprowadze-
nie nawet niewielkiej zmiany, aby uchyli¢ si¢ przed zarzutem naruszenia praw
z wzoru przemystowego. Dlatego im wigcej odmian wzoru zostanie zarejestrowa-
nych, tym ochrona jest szersza. Jednak liczba odmian wzoru przemystowego, jakie
moga by¢ ujete w jednym zgloszeniu, nie moze przekracza¢ dziesigciu, chyba ze
odmiany te tworza w catosci komplet wytworéw. Na jednej z ilustracji powinny by¢
przedstawione w figurach wszystkie odmiany wzoru uj¢te w zgloszeniu (art. 108.5).

Zgloszenie wzoru, ktére obejmuje co najmniej podanie, opis i ilustracje daje pod-
stawe do uznania zgloszenia za dokonane. Urzad Patentowy wyznacza, pod rygorem
umorzenia postgpowania, termin do uzupetnienia zgtoszenia, jezeli stwierdzi, ze nie
zawiera ono wszystkich niezbgdnych elementéw. Dat¢ wpltywu ostatniego brakuja-
cego dokumentu uwaza si¢ za date¢ dokonania zgloszenia.

47
48

Tabela opfat jest przedstawiona w Zataczniku 5.

W przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginat zgtoszenia nalezy dostarczy¢ w terminie 30 dni od
daty nadania. Termin ten nie podlega przywréceniu. Jezeli zgloszenie przestane telefaksem jest nieczytelne
lub nie jest tozsame z dostarczonym oryginatem, za datg zgloszenia uznaje si¢ dzief, w ktérym dostarczo-
no oryginal. Gdy oryginat zostanie dostarczony po terminie zgloszenie przestane telefaksem uznaje si¢ za
niebyte (13).

Szczegétowe wymagania dotyczace zgloszenia wzoru przemystowego zawiera Rozporzadzenie Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wzoréw
przemystowych (Dz.U. nr 40 poz. 358).

Przez odmiany ustawa rozumie si¢ odrgbne postacie wytworu majace wspdlne cechy istotne.

49
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Do zgloszenia dokonanego w celu uzyskania prawa z rejestracji zgtaszajacy powinien
dotaczy¢ réwniez inne niz wyzej wymienione dokumenty i o$wiadczenia, jezeli jest to
niezbedne do uzasadnienia twierdzen i zadan zawartych w zgloszeniu (art. 36). Jezeli
zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa, powinien w podaniu zto-
zy¢ stosowne o$wiadczenie oraz dotaczy¢ dowdd potwierdzajacy zgloszenie wzoru
przemystowego we wskazanym panstwie badz wystawienie go na okreslonej wysta-
wie. Dowdd taki moze by¢ réwniez ztlozony w ciagu trzech miesi¢cy od daty zglosze-
nia. Pézniejsze ztozenie takiego o$wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem
pierwszenstwa (art. 35).

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia prawa z rejestracji zglaszajacy mo-
ze wprowadza¢ uzupelnienia i poprawki (art. 37.1). Zmiany dokonywane w zglo-
szeniu w toku jego rozpatrywania nie moga dotyczy¢ samego wzoru i jego odmian
przedstawionych w opisie i na rysunku oraz na fotografiach. Zakaz ten nie obejmuje
przypadkéw dokonania korekty zastrzeganej postaci wytworu, jezeli nie spowoduje
to zmiany tozsamos$ci wzoru i bez ktérej uzyskanie prawa z rejestracji wzoru prze-
mystowego byloby niemozliwe (art. 118.2).

Formularz zgtoszenia przedstawiony jest w Zalaczniku 2.

3.4. Dziatania Urzedu Patentowego

Po wptynigciu zgloszenia wzoru przemystowego Urzad Patentowy nadaje mu kolej-
ny numer, stwierdza dat¢ wplywu oraz zawiadamia o tym zglaszajacego. Urzad
w toku rozpatrywania zgloszenia moze wezwac zglaszajacego do jego uzupelnienia
oraz usunigcia brakéw (art. 42.1), a takze do nadestania dokumentéw i wyja$nien
oraz do wprowadzenia okre§lonych poprawek lub uzupetien w dokumentacji zgto-
szenia (art. 46).

W odréznieniu od poprzednio omawianych przypadkéw wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych, Urzad Patentowy nie ma obowiazku oglaszania o dokonanym zgto-
szeniu wzoru przemystowego. W okresie poprzedzajacym rejestracj¢ wzoru Urzad
Patentowy bez zgody zgtaszajacego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji
o zgloszeniu.

Urzad wydaje decyzj¢ o odmowie udzielenia prawa ochronnego, jesli stwierdzi brak
ustawowych warunkéw wymaganych do jego uzyskania. Warunki te zostaly przed-
stawione w pkt 3.1. Tamze omdéwiono przypadki, w ktérych nie udziela si¢ praw
z rejestracji na wzory przemystowe. Przed wydaniem wspomnianej decyzji Urzad
wyznacza zglaszajacemu termin do zajecia stanowiska co do zebranych dowodéw
1 materialéw mogacych $wiadczy¢ o istnieniu przeszkdd do rejestracji (art. 49).

Urzad Patentowy wydaje decyzje¢ o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, ze
zgloszenie wzoru przemyslowego zostalo sporzadzone prawidlowo. Urzad nie bada
natomiast obiektywnej nowosci wzoru, jak to miato miejsce np. przy wzorach uzytko-
wych, poprzez badanie stanu techniki. Udzielenie prawa z rejestracji nast¢puje pod
warunkiem uiszczenia oplaty za pierwszy okres ochronny (5 lat), w wysokosci 400 zt.
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Udzielone prawa z rejestracji wzoréw przemystowych podlegaja wpisowi do reje-
stru wzoréw przemystowych. Udzielenie tego prawa stwierdza si¢ przez wydanie
Swiadectwa rejestracji. Czescia sktadowa $wiadectwa jest opis ochronny wzoru
przemystowego, obejmujacy opis tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zgloszeniu
fotografie i probki materialu widkienniczego. Opisy ochronne wzoréw przemysto-
wych udostgpnia si¢ odptatnie osobom trzecim na zadanie, w formie odbitek. Ogto-
szenie o udzieleniu prawa z rejestracji, zawierajace m.in. okreslenie przedmiotu
wzoru oraz rysunek lub fotografig, publikowane jest w ,,Wiadomos$ciach Urzedu
Patentowego™.

3.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na wzory
przemystowe

Na wzor przemystowy udziela si¢ prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z reje-
stracji uprawniony nabywa prawo wylacznego korzystania z wzoru przemystowego
w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Polski. Prawo z rejestracji jest
zbywalne i podlega dziedziczeniu. Prawa z rejestracji wzoru udziela si¢ na 25 lat od
daty dokonania zgloszenia w Urzgdzie Patentowym, podzielone na pigcioletnie okre-
sy. Uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wpro-
wadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania przedmiotu, w ktérym wzor
jest zawarty badz zastosowany lub skladowania takiego przedmiotu dla takich celéw
(art. 105).

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytworu, ktére wyni-
kaja wylacznie z jego funkcji technicznej, a takze tych, ktére musza by¢ odtworzone
w doktadnej formie i wymiarach w celu umozliwienia mechanicznego potaczenia go
lub wspdtdziatania z innym wytworem. ,,Gdyby bowiem wytaczno$¢ na te elementy
byta pelna, nie bylaby mozliwa standaryzacja i wspétdziatanie produktéw pochodza-
cych od réznych podmiotéw™'. Ograniczenia te nie stoja na przeszkodzie rejestracii
wzoru przemystowego przeznaczonego do wielokrotnego skladania lub taczenia
wzajemnie wymienialnych wytworéw w ramach systemu modularnego (art. 107).

Uprawniony z prawa z rejestracji moze w drodze umowy udzieli¢ innej osobie upo-
waznienia (licencji) do korzystania z jego wzoru przemystowego.

3.6. Umowy licencyjne oraz korzystanie z wzoru przemystowego
i uzyskanie prawa z rejestracji w dobrej wierze

Ze wzgledu na podobienstwo rozwiazan zachowuja tu aktualno$¢ uwagi przedsta-
wione w pkt 1.6.1 i pkt 1.8.

SUE. Nowinska, U. Promifiska, M. du Vall, Prawo ..., s. 98.
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3.7. Ustawowe ograniczenia praw wytacznych

Uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego nie moze zakazaé osobie trzeciej
korzystania z wzoru:

1) do uzytku osobistego lub niezwigzanego z dziatalno$cia gospodarcza;

2) w celu doswiadczalnym;

3) polegajacego na jego odtworzeniu do celéw cytowania lub nauczania, jezeli nie
narusza dobrych obyczajéw i nie utrudnia uprawnionemu w sposéb nieuzasad-
niony korzystania z wzoru oraz wskazuje na zrédto jego pochodzenia;

4) stosowanego lub zawartego w urzadzeniach znajdujacych si¢ na Srodkach
transportu ladowego i zarejestrowanych w innych panstwach statkach morskich
lub powietrznych, ktére czasowo znajduja si¢ na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;

5) przez import czgsci zamiennych i akcesoriow, w ktérych wzor jest stosowany
lub zawarty w celu napraw statkéw, o ktérych mowa w pkt 4;

6) wykonywania napraw statkéw, o ktérych mowa w pkt 4;

7) przez wykonanie na indywidualne zamdéwienie naprawy zwiazanej z odtworze-
niem cze¢sci sktadowej wytworu ztozonego, w celu przywrdécenia mu pierwot-
nego wygladu (art. 115).

Warto zwrdéci¢ uwage, ze przy wzorach przemystowych nie przewidziano zakazu
naduzywania prawa z rejestracji i nie wprowadzono, jak to miato miejsce w przy-
padku wynalazkéw i wzoréw uzytkowych uprawnien Urzedu Patentowego do bada-
nia sposobu korzystania z wzoru przemystowego, a tym bardziej wprowadzenia
licencji przymusowej. Wynika to z odmiennej niz w przypadku wynalazkéw i wzo-
réow uzytkowych, przede wszystkim estetycznej roli, wzoréw przemystowych.

Prawo z rejestracji nie rozciaga si¢ na dziatania polegajace na oferowaniu wyrobu
wytworzonego wedlug wzoru do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu,
jezeli wyréb ten zostat uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Polski za
zgoda uprawnionego (wyczerpanie prawa). Od uzyskania przez Polske cztonkostwa
w UE nie stanowi réwniez naruszenia prawa z rejestracji import wyrobu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne wymienione tu dzialania dotyczace wyro-
bu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda. Aktualno$¢ zachowuja tu uwa-
gi zawarte w pkt 1.7, dotyczace wyczerpania prawa.

3.8. Uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestracji

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego moze by¢ uniewaznione w catosci lub
w czg$ci na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona,
ze nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.
W interesie publicznym odpowiedni wniosek moga ztozy¢ Prokurator Generalny lub
Prezes Urzgdu Patentowego (art. 89.2). Podstawa do uniewaznienia prawa z rejestracji
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moze by¢ réwniez stwierdzenie, ze wykorzystywanie wzoru przemyslowego narusza
prawa osobiste lub majatkowe os6b trzecich (art. 89.1 w zw. z art. 117).

Prawo z rejestracji wygasa na skutek:

1) uptywu okresu, na ktéry zostato udzielone,

2) zrzeczenia si¢ prawa z rejestracji przez uprawnionego przed Urzedem Patento-
wym (za zgoda 0s6b, ktérym stuza prawa na prawie z rejestracji),

3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okresowej.

Wygasnigcie prawa z rejestracji podlega wpisowi do rejestru wzoréw przemysto-
wych (art. 92).

3.9. Ochrona miedzynarodowa wzoru przemystowego

Analogicznie do wyzej przedstawionej procedury ochrony przed polskim Urzedem
Patentowym mozliwe jest uzyskanie ochrony w innych krajach, poprzez dopelnienie
stosownych procedur przed ich urzedami patentowymi. Jednak znacznie bardziej
efektywnym rozwigzaniem, przy ubieganiu si¢ o ochrong w wielu panstwach jest
korzystanie z mozliwosci tworzonych przez umowy migdzynarodowe, ktdére za-
warto z my$la o uproszczeniu uzyskiwania ochrony.

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ochrony prawnej wzoréw definiuje przedmiot ochrony, podobnie jak ustawa
polska, wymagajac m.in. aby wzdr ubiegajacy si¢ o rejestracj¢ byl nowy i posiadat
indywidualny charakter (art. 3.2). Ochrona rozciaga si¢ na terytorium catej Unii
Europejskie;j.

Schemat postgpowania w celu uzyskania ochrony przedstawia si¢ nastgpujaco:

— zgloszenia dokonuje si¢ w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewngtrznego OHIM
(Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante, w Hiszpan115 2
w jednym z jezykow krajow cztonkowskich Unii, zatem takze w jezyku polskim;
jednak postepowanie przed Urzedem jest prowadzone w jednym z nastgpujacych
jezykéw: angielskim, francuskim, hiszpanskim, niemieckim lub wioskim,

— po otrzymaniu zgtoszenia wzor jest opublikowany w Biuletynie wzoréw; zgtasza-
jacy moze ubiegac si¢ o odtozenie publikacji wzoru o maksimum 30 miesigcy,

— OHIM moze odmoéwic rejestracji lub uznac juz udzielona rejestracje za niewaz-
na, jesli wzor nie spetnia warunkéw okreslonych w Dyrektywie,

— Urzad nie prowadzi poszukiwan, zmierzajacych do ustalenia czy rejestracja
wzoru nie naruszy praw osob trzecich, natomiast osoby te moga przesyta¢ wnio-
ski o stwierdzenie niewaznosci wzoru,

— jesli nie zostal zgltoszony ww. wniosek, wzor zostaje zarejestrowany w OHIM.

Ochrona wzoru Wspdlnoty trwa 5 lat (liczac od daty dokonania zgloszenia), z moz-
liwoscia przedtuzania na kolejne okresy 5 letnie — maksymalnie przez okres 25 lat.

2 e-mail: information@oami.eu.int; pod adresem www.oami.eu.int mozna pobra¢ m.in. formularz zglosze-

nia, takze w jgzyku polskim.
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Od chwili przystapienia Polski do Unii Europejskiej na terytorium Polski rozciaga
si¢ ochrona wszystkich zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych. Podstawowa
oplata za rejestracje pierwszego wzoru wynosi 230 euro, a kazdego nastgpnego (do
dziesieciu) — 115 euro.

3.10. Projekty racjonalizatorskie

Racjonalizacja rozumiana jako wprowadzanie usprawnien w procesie produkcji
istnieje tak dlugo, jak same procesy produkcyjne. W gospodarce rynkowej zwykle
traktowana jest jako czynnik wspomagajacy procesy innowacyjne i regulowana
wewnetrznymi normami firm. Poprzednio w Polsce i innych krajach o gospodarce
nierynkowej racjonalizacj¢ traktowano jako istotne zrédto innowacji i regulowano
w sposob szczegdtowy.

Omawiana tu ustawa odeszla od takiego sposobu regulacji. O ile zapewnia wyzej
oméwionym projektom wynalazczym ochrong oparta na monopolu korzystania
z tych projektéw, wynikajacym z decyzji administracyjnej, o tyle odmienny sposéb
regulacji przyjeta dla projektow racjonalizatorskich, chroniac jedynie prawa osobi-
ste racjonalizatoréw oraz ich prawo do wynagrodzenia za korzystanie z projektu
przez przedsie;biorcc’)w5 3, Przedsigbiorcy pozostawiono szeroka swobodg. Przedsig-
biorca moze przewidzie¢ przyjmowanie w swoim przedsigbiorstwie projektow ra-
cjonalizatorskich. Zgodnie z ustawa moze on uzna¢ za projekt racjonalizatorski
kazde rozwiazanie nadajace si¢ do wykorzystania, nieb¢dace wynalazkiem podle-
gajacym opatentowaniu, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym lub topogra-
fia uktadu scalonego.

Jezeli przedsigbiorca zdecyduje si¢ przyjmowac takie projekty, to powinien opra-
cowac¢ regulamin racjonalizacji. W regulaminie tym powinien okresli¢, jakie roz-
wiazania i przez kogo dokonane uznaje sig za projekty racjonalizatorskie. Powinien
takze ustali¢ spos6b rozpatrywania zgloszonych projektow i zasady wynagradzania
tworcoéw tych projektéw (art. 7).

3 A. Szewe, G. Jyz, Prawo... str. 91.
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4. Znaki towarowe

Zainteresowanie ochrona znakéw towarowych w Polsce od poczatku lat 90. utrzymuje
si¢ na statym, stosunkowo wysokim poziomie. Przyktadowo w 1999 r. Urzad Patentowy
rozpatrzyl w trybie krajowym 15,7 tys. zgloszen (z tego 12,5 tys. zgloszen wplyngto
z Polski). W 2002 roku bylo to odpowiednio 14,6 tys. (z tego 12,4 wptyneto z Polski).
Zgloszenia do Urzedu Patentowego dokonywane przez zagranicznych przedsigbiorcéw
w ramach mi¢dzynarodowej rejestracji znakéw, utrzymaty si¢ w poréwnywalnym okre-
sie na poziomie 9,3 tys. Ponadto w roku 2002 Urzad przyjat 504 wnioski o rejestracje
migdzynarodowa polskich znakéw towarowych za granich4.

Jak wida¢ z zestawienia dwdch ostatnich liczb, przedsigbiorcy zagraniczni w niepo-
réwnywalnie wigkszym zakresie niz przedsigbiorcy polscy interesuja si¢ ochrona
swoich znakéw towarowych na obcych rynkach zbytu. Z jednej strony powodem
takiej dysproporcji jest wciaz ograniczona obecnos$¢ polskich przedsigbiorcéw na
rynkach zagranicznych. Z drugiej strony jest to §wiadomos$¢ warto$ci rynkowej
znaku towarowego i znaczenia rejestracji migdzynarodowych, wyraznie widoczna
wsrdd przedsigbiorcow z panstw Unii Europejskiej i USA. Dlatego warto uczuli¢
polskich przedsigbiorcéw, zwlaszcza tych, ktérzy obecni sa na rynkach zagranicz-
nych albo s3 zainteresowani wejsciem na te rynki, aby we wlasnym dobrze pojgtym
interesie zadbali o ochrong znakéw towarowych na tych rynkach. O ochronie mig-
dzynarodowej znaku towarowego méwi pkt 4.11.

Dla zobrazowania znaczenia marki we wspéiczesnej gospodarce ?rzywoiac' mozna
ranking najcenniejszych marek przedstawiony przez Business Week ’, Wyceng oparto
na szczegdtowej analizie wplywu marki na wielkos$¢ sprzedazy, z uwzglednieniem ta-
kich czynnikéw, jak pozycja na rynku, stabilno$¢, znajomos$¢ marki poza granicami
rodzimego kraju.

W pierwszej dziesiatce znalazly si¢ kolejno:
Coca-Cola (70,45 mld USD),
Microsoft (65,17 mld USD),

IBM (51,8 mld USD),

General Electric (42,34 mld USD),
Intel (31,1 mld USD),

Nokia (29,44 mld USD),

Disney (28,04 mld USD),
McDonald's (24,7 mld USD),

. Marlboro (22,18 mld USD),

10. Mercedes (21,37 mld USD).

Firmy amerykanskie zajely 8 miejsc w przedstawionej dziesiatce i 62 miejsca w pierwszej
setce. Natomiast najwigcej zyskaly w poréwnaniu z poprzednimi notowaniami firmy
spoza USA — Samsung Electronics, L Oreal, Toyota. Najwigcej stracity: Ford i Kodak.

090N oL

> Por. Raporty Roczne Urzedu Patentowego RP za rok 1999, s. 10 oraz za rok 2002, s. 15.
% Vide CXO — Magazyn Kadry Zarzadzajacej z 31.07.2003.
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4.1. Co uznaje sie za znak towarowy?

Zgodnie z ustawa znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna
przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli nadaje si¢ do odrézniania towaréw lub
ushug jednego przedsigbiorstwa od tego samego rodzaju towaréw lub ustug inne-
go przedsigbiorstwa. Podstawowga funkcja znaku towarowego jest zatem odréznia-
nie towaréw ze wzgledu na ich pochodzenie z ré6znych przedsiqbiorstw56. Znak nie
musi mie¢ cech oryginalnoéci57. Znakiem towarowym moze by¢: wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub
opakowania, a takze melodia lub inny sygnal dzwigkowy, przy czym wyliczenie to
ma charakter przykladowy5 s Przyktady znakéw towarowych, zarejestrowanych
w Urzedzie Patentowym to: JAK U MAMY, m.in. na pierogi, nales$niki, kopytka
1pyzy; ,,pami¢¢ doskonata”, na m.in. gry, zabawki, artykuty sportowe; POLSKA
TRADYCJA, m.in. na migso, wedliny, dréb, ryby, dziczyzne, sosy” .

Nalezy doda¢, ze chociaz projekt ustawy przewidywal objecie ochrona réwniez
nazwy handlowej, poprzez rejestracj¢ nazwy w Urzedzie Patentowym, to ostatecz-
nie w wyniku poprawki Senatu przepisy te ulegly skresleniu. W praktyce nierzadko
takie same oznaczenia stowne wystgpuja zaré6wno w charakterze znaku towarowe-
go, jak i nazwyéo.

4.2. Na jakie oznaczenia udziela sie praw ochronnych?

Prawo ochronne moze by¢ udzielone na znak towarowy spetniajacy warunki okre-
Slone w punkcie poprzednim, tzn. dajacy si¢ wyrazi¢ graficznie i nadajacy si¢ do
odrézniania towaréw. Jednocze$nie ustawa zawiera bardzo rozbudowany katalog
oznaczen, na ktore nie udziela si¢ prawa ochronnego. Ze wzgledu na szczegéto-

5 Nie wyklucza to uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do réwnoczesnego uzywania przez
kilku przedsigbiorcow, ktérzy zglosili go wspdlnie (wspélne prawo ochronne). Warunkiem jest, aby
uzywanie takie nie bylo sprzeczne z interesem publicznym, a jego celem nie bytlo wprowadzenie odbior-
cow w blad, w szczeg6lnosci co do charakteru, przeznaczenia, jakosci, whasciwosci lub pochodzenia towa-
réw. Zasady uzywania znaku winien okre$la¢ regulamin przyjgty przez przedsigbiorcow (art. 122).

57 Por. orzeczenie SN z 23.06.1989, PUG nr 7 z 1990 r.

Znak towarowy o cechach utworu moze by¢ réwniez przedmiotem prawa autorskiego. Jest w praktyce

rzecza wazng dla przedsigbiorcy, aby w umowach o opracowanie znaku towarowego zawieranych z gra-

fikiem lub agencja reklamowa umiesci¢ postanowienia o przeniesieniu na przedsiebiorce majatkowych
praw autorskich (prawa osobiste nie podlegaja bowiem zbyciu) do znaku towarowego, na wszystkich
polach eksploatacji, wraz z prawem do przerébek i modyfikacji znaku. Inaczej bowiem, jesli przedsig-
biorca zleca opracowanie oznaczenia — ktérego zamierza uzywac jako znaku towarowego — osobie trzeciej,
prawa autorskie do znaku powstaja po stronie twércy lub jego pracodawcy, np. wspomnianej agencji re-
klamowej. Jezeli przedsigbiorca nie zadba o to, aby prawa autorskie do oznaczenia zostaty na niego prze-
niesione, to moze doj$¢ do sytuacji, ze bedzie potrzebowat zgody uprawnionego z tytutu praw autorskich
m.in. na umieszczenie znaku na towarach. Podmiot autorskich praw majatkowych do znaku graficznego
ma bowiem prawo decydowania o wykorzystaniu tego znaku lub jego przerébek w charakterze znaku to-
warowego. Por. orzeczenie SN z 25.10.1988r. II CR 143/88 przytoczone w: J. Barta, R. Markiewicz, Pra-

wo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy miedzynarodowe. Dom Wydawniczy ABC, 1999, s. 765.

* Wiadomosci Urzedu Patentowego nr 8 z 2003 ., s. 1324-1343.

80 J. Sitko, Dopuszczalnosé rejestracji znaku towarowego zawierajqcego nazwe innego przedsiebiorstwa
w Swietle ustawy prawo wtasnosci przemystowej PUG nr 10 z 2001 r.
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wosS¢ 1 rozmiary art. 131 i 132 ustawy, tworzace 6w katalog, zostaly zamieszczone
w Zataczniku 6. Tutaj przedstawiamy jedynie wybrane powody nieudzielenia praw
ochronnych.

Nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia, ktére nie moga by¢ znakiem
towarowym. Takze na te, ktére nie maja dostatecznych znamion odrézniajacych.

Nie maja dostatecznych znamion odrézniajacych oznaczenia, ktére:

1) nie nadaja si¢ do odrézniania w obrocie towaréw, dla ktérych zostaty zgloszo-
ne;

2) sktadaja si¢ wyltacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania
w szczegblnosci rodzaju towaru (np. ,,Piéro” dla pidr), jego pochodzenia (np.:
,,Pszenny” dla chleba), jakosci (np. ,,hi-fi” dla sprzgtu audio), ilo$ci, wartosci,
przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnoécim,

3) weszly do jezyka potocznego (np. skaj)62 lub sa zwyczajowo uzywane w uczci-
wych i utrwalonych praktykach handlowych.

Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odrézniajace, nalezy
uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci zwiazane z oznaczaniem nim towaréw w obro-
cie®. Urzad Patentowy nie moze odméwi¢ udzielenia prawa ochronnego powotujac
si¢ na brak dostatecznych znamion odrézniajacych w szczegdlnosci wéwczas, jezeli
przed data zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabral,
W nastgpstwie jego uzywania, charakteru odrézniajacego w przecig¢tnych warun-
kach obrotu (art. 130). Zatem, jakkolwiek uzywanie oznaczenia w obrocie przed
zgloszeniem do rejestracji nie jest warunkiem udzielenia ochrony, to jednak moze
byc; wskazane w przypadkach, w ktérych samo oznaczenie ma staba sit¢ odrézniaja-
6

cq

' Moga jednak by¢ zarejestrowane znaki graficzne o wyrézniajacej sig postaci, mimo ze zawieraja w sobie

nazwy rodzajowe, czy tez oznaczenia opisujace towar. Moze to jednak nastapi¢ jedynie wéwczas, jesli po-
sta¢ znaku (np. poprzez nadanie mu pewnej formy graficznej) powoduje, ze znak taki ma cechy odréznia-
jace. Ochrona wéwczas udzielania jest na znak jako cato$¢ i nie rozciaga si¢ na uzyte w nim nazwy wiasne,
czy oznaczenia identyfikujace towar, cho¢ sa w nim zawarte. W. Kotarba, Ochrona..., s. 47.

Tak: 1. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie wtasnosci przemystowej PPH 2001/12/1. Autorka wska-
zuje, ze takze litery i cyfry bywaja waznymi znakami towarowymi, jak ,,555” (dla papieroséw), ,,No 5”
(dla perfum), ,,5-10-15" (dla programéw telewizyjnych).

W literaturze i orzecznictwie zdolno$ci odrézniajace wiaze si¢ z wykazaniem przez znak dostatecznych
cech, ktére moga utkwi¢ w $wiadomosci kupujacego. W tym kontekscie warto przytoczy¢ interesujace
orzeczenie sadowe, wskazujace na znaczenie odrézniajace nazw w kontekscie ich osadzenia w $wiadomo-
Sci klientéw. ,,Powdd, domagajac si¢ ochrony nazwy swej gazety, ochrony tej zasadnie upatruje przede
wszystkim w stowie ,,Gromada”, gdyz pomimo potaczenia w latach 70. tej gazety z Gazeta ,,Rolnik Pol-
ski” u odbiorcy funkcjonowata ona przede wszystkim pod nazwa ,,Gromada”. Ten czton nazwy (,,Groma-
da”) nie moze by¢ traktowany jak wiele powszechnie wystgpujacych na rynku czytelniczym czionéw nazw
takich, jak ,,Glos”, ,,Ekspres”, ,,Zycie”, ,,Echo”. Z tego wzgledu postugiwanie si¢ przez nowa gazetg nazwa
,,Gromada Rolnikéw” nalezy uzna¢ za naruszenie praw powoda do nazwy gazety ,,Gromada Rolnik Pol-
ski”. Dziatan pozwanego nie usprawiedliwia fakt zarejestrowania nazwy spétdzielni ,,Gromada Rolnikéw”.
Orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.04.1992 r., I ACr 159/92, przytoczone w: J. Barta,
R. Markiewicz, Prawo autorskie..., s. 784.

Przyktadowo w USA warunkiem uzyskania rejestracji znaku towarowego jest jego wczesniejsze uzywanie
w obrocie. Stad przy niektérych znakach towarowych mozna spotka¢ oznaczenie ,,TM”, okreslajace znak
uzywany w obrocie, ktdry dopiero bedzie ubiega¢ sig o rejestracjg (znaki zarejestrowane nosza oznaczenie ®).

62
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Sposréd znakéw dajacych sig¢ wyrazi¢ graficznie i nadajacych si¢ do odrézniania
towaréw prawo ochronne nie moze by¢ udzielone, na oznaczenia ktérych uzywanie
narusza prawa osobiste lub majatkowe osé6b trzecich, jest sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami, lub moze wprowadza¢ odbiorcéw w blad,
w szczeg6lnosci co do charakteru towaru, wlasciwosci albo co do pochodzenia geo-
graficznegoés.

Réwniez nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia, ktére migdzy innymi:

— zawieraja nazweg lub skrét nazwy Rzeczypospolitej Polskiej badz jej symbole,
a takze nazwy lub herby polskich wojewddztw, miast lub miejscowosci, znaki sit
zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sil porzadkowych, reprodukcje pol-
skich orderéw, odznaczen lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojsko-
wych,

— zawieraja skroty nazw badz symbole obcych panstw i organizacji mi¢dzynaro-
dowych,

— zawieraja urzgdowo uznane oznaczenia przyjete do stosowania w obrocie,
w szczeg6lnosci znaki bezpieczenstwa, znaki jakosci lub cechy legalizacji,
w zakresie, w jakim mogloby to wprowadzi¢ nabywcéw w biad co do charakteru
takich oznaczen.

W wymienionych wyzej przypadkach prawa z rejestracji nie zostang udzielone, o ile
zglaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony do uzywania ww. nazw, symboli
1 oznaczen.

Nie beda zarejestrowane oznaczenia, jezeli zostaly zgloszone w zlej wierze do
Urzedu Patentowego w celu uzyskania ochrony (przyktadowo przez bylego wspdl-
nika przedsigbiorcy uprawnionego do zgloszenia znaku, ktéry rozpoczat dziatalno$¢
konkurencyjna). Nie zostana zarejestrowane takze oznaczenia zawierajace elementy
bedace symbolami, w szczegdlnosci o charakterze religijnym, patriotycznym lub
kulturowym, ktérych uzywanie obrazaloby uczucia religijne, patriotyczne lub trady-
cj¢ narodowa. Réwniez nie uzyskaja rejestracji oznaczenia, ktére stanowia forme
badz inna wilasciwos$¢ towaru lub opakowania, uwarunkowana wylacznie jego natu-
ra, niezbedna do uzyskania efektu technicznego lub zwigkszajaca znacznie warto$é
towaru.

Ponadto nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznaczenia zawierajace elementy
geograficzne, prawdziwe w sensie dostownym co do miejsca, z ktérego towar po-
chodzi, ktére mogtyby wprowadzi¢ nabywcéw w btad, ze towar pochodzi z innego,
stynacego z danych wyrobéw terenu®.

Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy dla towaréw identycznych
lub podobnych, jezeli znak ten jest identyczny lub podobny do:

% W odniesieniu do wyrobéw alkoholowych kazdy znak towarowy zawierajacy elementy geograficzne
niezgodne z pochodzeniem wyrobu uwaza si¢ za znak wprowadzajacy nabywcow w biad.

W przypadku homonimicznych oznaczen geograficznych dla wina i piwa ochrona moze by¢ przyznana,
z tym ze Urzad Patentowy wezwie osobg, ktéra dokonata zgloszenia p6zniej, do dokonania w znaku od-
powiednich zmian, pozwalajacych na odréznienie go od znaku zarejestrowanego lub zgtoszonego wcze-
$niej.
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1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba ze zgltaszajacy jest upraw-
niony do uzywania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy nie ograniczy nadmiernie mozliwosci uzywania zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;

2) znaku, ktéry przed data, wedtug ktdrej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania
prawa ochronnego, byl powszechnie znany i uzywany jako znak towarowy dla
towaréw pochodzacych od innej osoby;

3) wczesniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego,
ktérego ochrona wygasta, jesli od daty wygasnigcia prawa ochronnego na znak
towarowy do dnia zgloszenia podobnego znaku przez inna osobg nie uptynat
okres 2 lat, chyba ze ochrona wygasta lub uprawniony wyrazi na to zgodg.

Ponadto nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy:

1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego do reje-
stracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcze$niejszym pierwszen-
stwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarow;

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa
ochronnego lub zgloszonego w celu uzyskania takiego prawa (o ile prawo to
zostanie udzielone) z wcze$niejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku
ze znakiem wcze$niejszym,

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowa-
nego lub zgloszonego z wezesniejszym pierwszenstwem do rejestracji (o ile
znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek to-
warow, jezeli mogloby to przynie$¢ zgtaszajacemu nienalezna korzy$¢ lub
by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niej-
szego. Przyktadem moze by¢ préba zarejestrowania znaku ,,Rolls Royce” dla
ekskluzywnych wyrobéw papierniczych (nienalezna korzys¢) lub dla gadzetow
pornograficznych (szkodzenie renomie). Przepis ten stosuje si¢ odpowiednio do
znaku powszechnie znanego.

Nie wylacza to mozliwosci zarejestrowania przez innego przedsigbiorc¢ znaku to-
warowego, zawierajacego takie same elementy, dla towaréw tego samego rodzaju,
jezeli znaki te moga by¢ w obrocie tatwo odrézniane (art. 132.3).

Ostatnia kwestia z omawianego tu, bardzo rozbudowanego, zestawienia warunkéw
dopuszczalnosci rejestracji regulowanych przez ustawe jest rejestracja znaku towa-
rowego zawierajacego nazweg innego przedsigbiorstwa. Pojawiaja si¢ bowiem
w praktyce przypadki, ze przedsigbiorcy postuguja si¢ w obrocie podobnym ozna-
czeniem, jeden dla oznaczenia towaréw, drugi jako nazwa przedsigbiorstwa.

Urzad Patentowy moze w takiej sytuacji udzieli¢ prawa ochronnego na oznaczenie,
ktérym inna osoba postuguje si¢ jako nazwa, pod ktéra prowadzi dziatalno$¢ gospo-
darcza (w szczegdlnosci, jezeli jest ona wyrazem pospolitym), jezeli zglaszajacy
dziatal w dobrej wierze, a jednoczesnie:
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— nazwa ta nie jest uzywana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej dla towaréw tego samego rodzaju lub

— w chwili zgloszenia znaku nie bylo konfliktu intereséw, w szczegdlnosci ze
wzgledu na rézny profil dziatalnos$ci, lokalny jej zasi¢g lub odmienne formy
uzywania obu oznaczen (art. 131.5).

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla okre$lonych towaréw nie sta-
nowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak dla
towaréw identycznych lub podobnych innego przedsigbiorcy tylko dlatego, ze za-
wiera on identyczne lub podobne oznaczenie odnoszace si¢ do dobr osobistych,
w szczeg6lnosci nazwisko wiasciciela (art. 135).

4.3. Kto moze uzyska¢ prawo ochronne?

Na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo ochronne. Podobnie jak w przypadku
wyzej oméwionych wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemystowych, obowiazuje
zasada ,kto pierwszy, ten lepszy”’. Natomiast w przeciwienstwie do ww. débr, gdzie
prawa ochronne przystugiwaly zasadniczo tworcy, w przypadku znaku towarowego
Ustawa nie wskazuje wprost podmiotu uprawnionego. W praktyce uprawnionym do
postugiwania si¢ znakiem jest przedsigbiorca, co wynika z natury znaku towarowego
jako oznaczenia wskazujacego na pochodzenie towaru lub ustugi z konkretnego przed-
sigbiorstwa.

Obok przedsigbiorcy prawo ochronne na znak towarowy moze uzyskaé tak-
ze organizacja powolana do reprezentowania intereséw przedsigbiorcow, posiadajaca
osobowos$¢ prawna. Znak ten jest przeznaczony do uzywania w obrocie przez taka orga-
nizacje i przez zrzeszone w niej podmioty (wspolny znak towarowy). Zasady uzywania
znaku okresla regulamin przyjety przez t¢ organizacje. Przyktadem moze by¢ organiza-
cja skupiajaca bulgarskich producentéw wina ,,Niedzwiedzia Krew”.

To samo prawo moze uzyska¢ organizacja posiadajacej osobowo$¢ prawna, ktéra
sama nie uzywa znaku towarowego. Znak przeznaczony jest do uzywania przez
przedsigbiorcéw, ktérzy stosuja si¢ do regulaminu przyjetego przez tg organizacje
i podlegaja w tym zakresie jej kontroli (wspélny znak towarowy gwarancyjny).
Organizacja ta nie moze odméwi¢, bez waznych powodéw, prawa uzywania znaku
przedsigbiorcom, ktérzy spelniaja kryteria okre§lone w regulaminie znaku (art. 137).

4.4. Pierwszenstwo

O pierwszenstwie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy decyduje data
zgloszenia znaku do rejestracji w Urzedzie Patentowym (data wptywu). Zgloszenie
moze by¢ przekazane w formie telefaksu®’.

"W przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginat zgtoszenia nalezy dostarczy¢ w terminie 30 dni od daty
nadania. Termin ten nie podlega przywréceniu. Jezeli zgloszenie przestane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest
tozsame z dostarczonym oryginatem, za dat¢ zgloszenia uznaje si¢ dzien, w ktérym zostat dostarczony oryginat.
Gdy oryginat zostanie dostarczony po terminie — zgloszenie przestane telefaksem uznaje si¢ za niebyle.
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Obok tego pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przy-
sluguje w Polsce na zasadach okreslonych w umowach migdzynarodowych. Ozna-
cza si¢ je wedlug daty pierwszego prawidlowego zgloszenia znaku towarowego
W zagranicznym organie rejestracyjnym, jezeli drugie zgloszenie, w Urzedzie Pa-
tentowym, zostanie dokonane w okresie 6 miesigcy od tej daty (art. 124). Daje ono
mozliwo$¢ zadania, pod pewnymi warunkami, aby pierwszenstwo powstato nie
w dacie zgloszenia w Urzgdzie Patentowym, ale w zagranicznym urzedzie rejestra-
cyjnym. Pierwszenstwo oznacza si¢ takze wedlug daty wystawienia towaru ozna-
czonego znakiem towarowym w Polsce lub za granica, na oficjalnie uznanej wysta-
wie migdzynarodowej albo wystawie publicznej w Polsce, jezeli zgloszenie wzoru
zostanie dokonane w okresie 6 miesigcy od tej daty. Pierwszenstwo uzyskane w obu
ww. sytuacjach jest zbywalne i podlega dziedziczeniu® (art. 127.1).

Jezeli dwéch przedsigbiorcdw korzystajacych z tej samej daty pierwszenstwa zglosito
podobne znaki towarowe dla towaréw tego samego rodzaju, niedajace si¢ tatwo od-
r6zni¢, udzielenie praw ochronnych moze nastapic¢, o ile dokonaja oni zmian pozwa-
lajacych na fatwe odréznianie znakéw w obrocie. W przeciwnym wypadku Urzad
Patentowy wyda decyzje o odmowie udzielenia praw ochronnych (art. 146.1).

4.5. Gdzie i jak nalezy dokona¢ zgtoszenia znaku towarowego?

Zgloszenia znaku towarowego dokonuje si¢ w Urzedzie Patentowym. Opfata od
podania o udzielenia (Prawa ochronnego na znak towarowy (do trzech klas towaro-
wych) wynosi 500 z1%.

W zgloszeniu nalezy okresli¢ znak towarowy oraz wskaza¢ towary, dla ktérych znak
ten jest przeznaczony. Jezeli zgloszenie nie zawiera tych elementéw, Urzad Patentowy
wyznacza, pod rygorem umorzenia postgpowania, termin do uzupelnienia zgloszenia.
Datg wptywu ostatniego brakujacego dokumentu uwaza si¢ za dat¢ dokonania zgloszenia.
Jedno zgloszenie moze dotyczy¢ tylko jednego znaku. W przypadku znakéw barwnych za
jeden znak uwaza si¢ oznaczenie obejmujace jedno zestawienie koloréw (art. 138.2).

Wskazujac w zgloszeniu znaku towarowego towary, dla ktérych znak jest przeznaczo-
ny, zglaszajacy powinien uzywac polskiej terminologii technicznej oraz okreslen jedno-
znacznych, a wykaz towaréw przedstawi¢ w formie uporzadkowanej, stosownie do
przyjetej klasyfikacji. Wykazy obejmujace wigcej niz 15 wyrazéw nalezy sporzadzi¢ na
odrgbnym arkuszu. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ réwniez inne dokumenty i o§wiad-
czenia, jezeli jest to niezbedne do uzasadnienia twierdzen i zadan zawartych w zglosze-
niu. Zgloszenie znaku przedstawionego lub wyrazonego w szczeg6lnej formie graficz-
nej powinno zawiera¢ dotaczone fotografie lub odbitki przedstawiajace lub wyrazajace

% Wigcej informacji na temat pierwszenstwa zamieszczono w stowniku.
% Tabela optat jest przedstawiona w zataczniku 5.
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ten znak. Zgloszenie znaku dzwigkowego powinno zawiera¢ dotaczone nagranie dzwig-
. .70
ku na ta$mie magnetofonowej .

Jezeli zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa, powinien w zgloszeniu
znaku towarowego zlozy¢ stosowne oswiadczenie oraz dotaczy¢ dowdd potwierdzajacy
dokonanie zgloszenia znaku towarowego we wskazanym panstwie badz wystawienie
towaru oznaczonego tym znakiem na okreslonej wystawie. Dowdd taki moze by¢ réw-
niez zlozony w ciagu trzech miesigcy od daty zgloszenia. Pézniejsze zlozenie takiego
oswiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeﬁstwa”.

Do czasu wydania decyzji mozna dokonywa¢ w zgtoszeniu uzupelnien i poprawek,
ktére nie moga prowadzi¢ do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerza¢ wy-
kazu towaréw, dla ktérych znak ten zostat zgloszony. Zglaszajacy moze natomiast
podzieli¢ zgloszenie w stosunku do wskazanych towaréw, z zachowaniem daty
pierwszenstwa (art. 140).

Formularz zgloszenia znaku towarowego zamieszczono w Zalgczniku 3.

4.6. Rozpatrywanie zgtoszenia znaku towarowego przez Urzad
Patentowy

Po wplynigciu zgloszenia Urzad Patentowy nadaje numer i okres$la date wptywu
oraz zawiadamia o tym zgtaszajacego. Urzad w toku rozpatrywania zgloszenia mo-
ze wezwac zglaszajacego do jego uzupelnienia oraz usunigcia brakéw badz do na-
destania dokumentéw i wyjasnien oraz do wprowadzenia okreslonych poprawek lub
uzupetlien w dokumentacji zgtoszenia.

Urzad Patentowy publikuje ogloszenie w Biuletynie Urzedu Patentowego infor-
mujace o zgloszeniu znaku towarowego niezwlocznie po uplywie 3 miesiecy od
daty dokonania zgloszenia. Od dnia ogloszenia osoby trzecie moga zapoznac si¢ ze
znakiem towarowym oraz wykazem towaréw, dla ktérych znak jest przeznaczony.
Moga réwniez zgtasza¢ do Urzedu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczno$ci
uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego (art. 143). Przed dniem oglosze-
nia akta zgloszenia nie sa udostgpniane bez zgody zgtaszajacego (art. 45.1).

Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy nastgpuje po
sprawdzeniu przez Urzad Patentowy, Ze sa spetnione ustawowe warunki wymagane dla
uzyskania tego prawa. Jezeli Urzad stwierdzi brak takich warunkéw, wydaje decyzje
o odmowie jego udzielenia. Przed wydaniem decyzji Urzad wyznacza zglaszajacemu
termin do zajgcia stanowiska co do zebranych dowodéw i materiatéw mogacych $wiad-
czy¢ oistnieniu przeszkéd do uzyskania prawa ochronnego. W przypadku gdy brak

™ Do czeéciej popetnianych bledéw w zgloszeniu znaku towarowego nalezy brak numeru Regonu, umiesz-
czanie wykazu towaréw w innym miejscu niz na to przeznaczone, niestosowanie wiasciwej klasyfikacji,
kwalifikowanie towaréw nie do odpowiadajacych im klas.

" Szczegbtowe warunki, jakim powinno odpowiadaé zgloszenie znaku towarowego zawiera Rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen znakéw
towarowych, opublikowane w Dz.U. nr 115 poz. 998.
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ustawowych warunkéw dotyczy tylko niektérych towardw, a zglaszajacy nie ograniczy
wykazu towaréw, Urzad Patentowy udziela prawa ochronnego dla towaréw, dla ktérych
moze by¢ ono udzielone, a dla pozostatych odmawia jego udzielenia.

Urzad Patentowy wydaje decyzjg o udzieleniu prawa ochronnego, jezeli stwierdzi spetnie-
nie ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towa-
rowy. Udzielenie prawa ochronnego nastgpuje pod warunkiem uiszczenia oplaty za dzie-
sigcioletni okres ochrony, w w_?/sokoéci 350 zt za kazda klasg towarowa (do trzech klas)
1400 7t za kazda nastgpna klase ?. W razie nieuiszczenia oplaty w wyznaczonym terminie
Urzad Patentowy stwierdza wygasnigcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegaja wpisowi do rejestru zna-
kéw towarowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza si¢ przez wydanie $wia-
dectwa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony moze wskazaé, ze jego znak
zostal zarejestrowany poprzez umieszczenie w sasiedztwie znaku towarowego litery
»R” wpisanej w okrag. Ogtoszenie o udzieleniu prawa ochronnego zamieszcza si¢
w Wiadomosciach Urzedu Patentowego.

4.7. Zasady korzystania z praw ochronnych na znaki towarowe

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego uzywania zna-
ku towarowego w spos6b zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgloszenia
znaku towarowego w Urzedzie Patentowym z mozliwoscia przedluzania, o czym
dalej begdzie mowa.

Uzywanie znaku towarowego polega w szczeg6lnosci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowa-
niu, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie
oraz sktadowaniu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem,

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwiazanych z wprowadzaniem towaréw do
obrotu lub §wiadczeniem ustug,

3) postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy (art. 154).

Wylaczny charakter prawa oznacza, ze ,juprawnionemu przyznana jest pewna sfera
monopolu. Najogdlniej rzecz ujmujac, mozna ja scharakteryzowa¢ jako wytacznosé
czerpania korzysci z uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznacza to
z jednej strony kompetencj¢ do uzywania znaku towarowego w celu odrézniania wia-
snych towaréw od tego samego rodzaju towaréw innych przedsigbiorcéw, z drugiej
strony daje uprawnionemu prawo zakazywania osobom trzecim wkraczania w przystu-

> W praktyce polscy przedsigbiorcy stosunkowo czesto zglaszaja wiele klas oraz duza liczbe towaréw, dla
ktorych znak ma by¢ przeznaczony, daleko wybiegajac nie tylko poza aktualne, ale takze perspektywiczne
potrzeby, co podraza koszty ochrony.
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gujaca mu sferg wqucznoéci”73. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne
i podlega dziedziczeniu'*.

Prawo ochronne moze zosta¢, na wniosek uprawnionego, przedluzone dla
wszystkich lub czgéci towaréw, na kolejne okresy dziesigcioletnie. Wniosek
w sprawie przedtuzenia powinien by¢ zlozony przed koficem okresu ochrony,
jednak nie wcze$niej niz na rok przed jego uptywem. Wraz z wnioskiem nalezy
wnie$¢ nalezng optate za ochrong. Wniosek moze zosta¢ ztozony, za dodatkowa
optata, réwniez w ciagu sze$ciu miesigcy po uptywie okresu ochrony. Zwracamy
na t¢ kwestie szczegdlng uwage z tego wzgledu, Ze nie respektowanie terminu do
przedtuzenia ochrony znaku towarowego moze mie¢ dla przedsigbiorstwa niedo-
bre konsekwencje. Termin ten nie podlega bowiem przywrdceniu.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy moze udzieli¢ innej osobie
upowaznienia do uzywania znaku, zawierajac z nia w formie pisemnej umowe
licencyjna. W umowie tej mozna ograniczy¢ korzystanie ze znaku towarowego
(licencja ograniczona). Jezeli nie wprowadzono ograniczen, licencjobiorca ma
prawo korzystania ze znaku w takim samym zakresie, jak licencjodawca (licencja
petna). Licencja wygasa najpézniej z chwila wygasnigcia prawa ochronnego. Je-
zeli umowa licencyjna nie zastrzega wytacznosci korzystania ze znaku towarowe-
go w okreslony sposéb, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mozliwos$ci
udzielenia licencji innym osobom, a takze jednoczesnego korzystania ze znaku
przez uprawnionego z prawa ochronnego (licencja niewylaczna). Uprawniony
z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji w zakresie udzielonego mu uprawnienia
(sublicencja) tylko za zgoda uprawnionego z prawa ochronnego; udzielenie dal-
szej sublicencji jest niedozwolone (art. 76).

Licencjobiorca moze wskazaé (a na zadanie licencjodawcy ma obowiazek wska-
zacé), ze korzysta z licencji na uzywanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie
oznaczenia ,lic.” w sasiedztwie znaku towarowego (art. 163). Do umowy o korzy-
stanie ze znaku towarowego zgloszonego w Urzedzie Patentowym, na ktéry nie
udzielono jeszcze prawa ochronnego, stosuje si¢ odpowiednio przepisy o umowie
licencyjnej, chyba ze strony postanowity inacze;j.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znakow
towarowych. Ujawnienie licencjobiorcy w rejestrze powoduje, ze licencjobiorca
moze wysuwac przeciwko osobie naruszajacej prawa ochronne te same roszcze-

3 U. Prominska, Zakres ochrony prawa do znaku towarowego na podstawie ustawy prawo wlasnosci przemy-
stowej, w materialach konferencji pt.: Naruszenia praw na dobrach niematerialnych PIZP Warszawa,
4-6 grudnia 2000 r., s. 75.

Prawo ochronne na wsp6lny znak towarowy moze by¢ przeniesione jako wspdlne prawo ochronne na przedsig-
biorcéw zrzeszonych w organizacji. Umowa o przeniesienie prawa powinna okresla¢ zasady uzywania znaku
w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu znaku. Prawo to moze by¢ réwniez przeniesione
w stosunku do niektérych towaréw, dla ktérych prawo zostato udzielone. Moze to nastapic, jezeli towary dla kt6-
rych znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie sa tego samego rodzaju. Z chwila przeniesienia prawo to
traktuje si¢ jako niezalezne od prawa przystugujacego zbywcy. Dla wazno$ci umowy o przeniesienie udziatu we
wsp6lnym prawie ochronnym jest potrzebna zgoda wszystkich wspétuprawnionych. Te same zasady stosuje si¢ do
praw z dokonanego w Urzgdzie Patentowym zgloszenia, na ktdre nie zostato jeszcze udzielone prawo ochronne.
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nia, ktére przystuguja wtascicielowi praw do znaku towarowego. Podobnie jak
w przypadku patentéw, skorzystanie z tej mozliwosci moze wzmocni¢ ochrong
interes6w wtasciciela i licencjobiorcy.

4.8. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Co do zasady naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bez-
prawnym uzywaniu cudzego, zarejestrowanego znaku, mogacym wprowadzié¢
w btad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw lub ustug. Dla stwierdzenia narusze-
nia wystarczy wskazaé, ze nastapilo bezprawne oznaczenie towaru cudzym zna-
kiem towarowym, bez koniecznosci wprowadzenia towaréw do obrotu”.

W pewnych przypadkach przedsigbiorca musi dodatkowo udowodnié, ze poste-
powanie osoby trzeciej moze prowadzi¢ do nastgpstw w postaci wprowadzenia
odbiorcéw w btad, moze przynie$¢ osobie trzeciej nienalezng korzy$¢ lub by¢
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy jego znaku. Ustalenie tego
rodzaju (btad odbiorcéw) nastgpstw moze by¢ stosunkowo proste, jezeli narusza-
jacy czyni uzytek z cudzego, zarejestrowanego znaku, uzywajac go w pelnym
brzmieniu lub wygladzie. Bardziej zlozone jest ustalenie naruszenia, gdy przed-
miotem oceny jest element, cze$é znaku’®.

> M. Zatucki, Wytaczanie powddztwa przez licencjobiorce w przypadku naruszenia przez osobe trzeciq prawa
z rejestracji znaku towarowego. Rejent 2003/3/107.

W doktrynie wskazuje sig, ze ustawa wyréznia trzy formy naruszenia prawa ochronnego na znak towa-
rowy, polegajace na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zareje-
strowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw, (reprodukcja); dla uznania re-
produkcji za naruszenie nie jest wymagane udowodnienie ryzyka pomyiki, 2) znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podob-
nych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w biad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem wcze$niejszym (imitacja); dla uznania imitacji za naruszenie wymagane
jest nie tylko wykazanie bezprawno$ci dzialania osoby trzeciej, ale réwniez ryzyka pomyiki, 3) znaku
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardéw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego. Por. U. Prominska, Zakres
ochrony prawa do znaku towarowego..., s. 80 1 nast.

Por. wyrok SN z 1.02.2001 OSNC 2001/9/136. Rozpatrujac pow6dztwo organizatora jednego z konkur-
sow pigknosci Sad Najwyzszy nie dopatrzyl si¢ podobienstwa migdzy znakami stownymi, jakimi postu-
giwala sig strona pozwana: — wyrazenia w rodzaju ,,Miss Polski Nastolatek”, ,,Miss Polski” — a znakiem
stowno-graficznym, jaki zarejestrowata strona skarzaca, w ktérym stowo ,,Miss” wpisane zostato w koto
z zastrzezonym kolorem z6itym i czarnym, a otaczata je stylizowania korona. Sad Najwyzszy oddalajac
kasacj¢ od wyroku Sadu Apelacyjnego stwierdzit, ze stowo ,,miss” uzyte w nazwie konkursu pigknosci
nie ma znamion odrézniajacych. Uzywajacy tego slowa, majacego z istoty charakter rodzajowy, nie
sprowadza niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad odbiorcéw (widz6w) co do organizatora konkursu.
Oznacza to, ze strona pozwana, ktéra tym stowem postugiwata si¢ w organizowanych przez siebie kon-
kursach, nie ponosi odpowiedzialnosci wobec strony skarzace;j.
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4.9. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego

Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania

uzywania przez inne osoby w obrocie:

1) ich nazwisk lub adresu;

2) oznaczeh wskazujacych na cechy i charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilos¢,
jakos$¢, przeznaczenie, pochodzenie czy datg wytworzenia lub okres przydat-
nosci;

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to ko-
nieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o ofero-
wane czg$ci zamienne, akcesoria lub uslugi77;

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania
przez te osoby wynika z innych przepiséw ustawy.

Zgodnie z ustawa uzywanie oznaczen we wskazanych tu przypadkach jest dozwolo-
ne, jednak tylko wéwczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom uzy-
wajacego 1 nabywcdw towaréw i jednoczesnie jest zgodne z uczciwymi praktykami
w produkcji, handlu lub ustugach (art. 156).

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze jednak zakazaé

innej osobie uzywania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli znaku tego
L, 78

sam nie uzywal "

Uprawniony nie moze rowniez zakazaé postugiwania si¢ przez inna osobg nazwa,
pod ktéra prowadzi ona dzialalno$é gospodarcza, jezeli nazwa ta nie jest uzy-
wana do oznaczenia towarow (bedacych przedmiotem tej dziatalnosci) i nie za-
chodzi mozliwo§¢ wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towaréw,
chyba ze osoba ta dziata w zlej wierze.

Podobnie jak w przypadku patentu osoba, ktéra prowadzac lokalna dzialalno$é gospo-
darcza w niewielkim rozmiarze, uzywata w dobrej wierze — w tym przypadku ozna-
czenia zarejestrowanego nastepnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby — ma pra-
wo nadal bezptatnie uzywac tego oznaczenia w dotychczasowym zakresie (art. 160).

7 W literaturze wskazuje sie, ze odwotywanie si¢ do cudzego, zarejestrowanego znaku powinno wynika¢
z konieczno$ci nalezytego informowania odbiorc6w o naturze lub cechach towaru lub o przeznaczeniu czg-
$ci zamiennej, powinno oddawaé prawdziwy uktad stosunkéw migdzy uprawnionym do znaku i uzywaja-
cym znaku w funkcji informacyjnej (wyrazne wskazanie osoby producenta), powinno zachowywaé¢ odpo-
wiedni dystans do znaku chronionego prawem wylacznym, a wigc funkcjg istotnie odrézniajaca powinny
petni¢ inne oznaczenia niz cudzy znak. E. Nowinska, M. du Vall, U. Prominska, Prawo..., s. 228.

™ Chodzi tu o uzywanie zarejestrowanego znaku w sposéb rzeczywisty dla towaréw objetych rejestracja
w ciagu nieprzerwanego okresu pigciu lat, chyba Ze istnieja wazne powody tego nieuzywania. Nie uwaza
si¢ za uzywanie znaku w sposéb rzeczywisty w reklamie towaru, ktéry nie jest dostgpny na rynku krajowym
ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Przez uzywanie znaku rozumie si¢ réwniez uzywanie znaku:

1) rézniacego sig od znaku, na ktdry udzielono prawa ochronnego, w elementach, ktére nie zmieniaja jego
odrézniajacego charakteru;

2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wytacznie dla celéw eksportu;

3) przez osobg trzecia za zgoda uprawnionego;

4) przez osobg upowazniong do uzywania znaku wspdlnego albo znaku wspdlnego gwarancyjnego (169).
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Prawo to podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znakdéw towaro-

wych i moze zosta¢ przeniesione na inng osobg, jednak tylko tacznie z przedsigbiorst-
79

wem

Moéwiac o ograniczeniach prawa ochronnego warto zwrdci¢ uwage na mozliwa kolizje
praw do znaku towarowego i wzoru przemystowego. Jak wspomniano w pkt 4.1,
znakiem towarowym moze by¢ takze forma przestrzenna, np. charakterystyczna butelka
Coca-Coli. Postugiwanie si¢ przez przedsigbiorc¢ w obrocie gospodarczym znakiem
towarowym identycznym z zarejestrowanym na rzecz innego przedsigbiorcy wzorem
przemystowym bez jego zezwolenia, stanowi naruszenie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego, ze wszystkimi tego konsekwencjami opisanymi w pkt 7.4.

Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy nastgpuje wtedy, gdy towar
oznaczony znakiem zostaje po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez witasci-
ciela znaku towarowego lub za jego zgoda. Wtasciciel w takim przypadku, z wyta-
czeniem sytuacji szczegdlnych, traci prawo kontroli nad pézniejszym obrotem towa-
rem. Nie stanowi zatem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oferowa-
nie do sprzedazy lub dalsze wprowadzanie do obrotu towaréw oznaczonych tym
znakiem, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Polski przez uprawnionego lub za jego zgoda, o ile towary te nie podlegaty obrébce
lub przerébee (chyba ze uprawniony z rejestracji znaku towarowego wyrazi na to
zgode). Od momentu wejscia Polski do UE prawo to ,,wyczerpie si¢” w przypadku
wprowadzenia towaréw do obrotu w jednym z krajéw nalezacych do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. W uzasadnionych przypadkach jednak uprawniony moze
sprzeciwi¢ sig dalszej dystrybucji towaréw, w szczegdélnosci jezeli po wprowadze-
niu do obrotu stan ich zmieni si¢ lub pogorszy® (art. 155).

4.10.Uniewaznienie i wygasniecie prawa ochronnego
na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione, w calosci lub
w cze$ci, na wniosek kazdej osoby, ktéora ma w tym interes prawny, jezeli wy-
kaze ona, ze nie zostaly spetnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego
prawa (art. 164).

™ W zakresie, jaki wynika z umowy migdzynarodowej, w razie zgtoszenia na swoja rzecz znaku towarowego
albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej
do wylacznego uzywania tego znaku w obcym panstwie, osoba ta, jezeli agent lub przedstawiciel dziatat
bez jej zezwolenia, moze zada¢ umorzenia postgpowania albo uniewaznienia prawa ochronnego. Osoba ta
moze réwniez zada¢ udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a takze przeniesienia na nig juz udzielo-
nego prawa. Z zadaniem uniewaznienia lub przeniesienia prawa nie mozna wystapic, jezeli przez okres pig-
ciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, bgdac §wiadoma tego uzywania, nie
sprzeciwiata si¢ temu.

W $wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci sprzeciw jest uzasadniony m.in.: jesli
nastapito przepakowanie towaréw wywotujace pomytki odbiorcé6w co do oryginalnej postaci towaru badz
jesli przepakowane towary nie zawieraja wszystkich istotnych danych o uzywaniu towaru, jego sktadzie,
skutkach uzywania i ubocznych dziataniach, a takze, je§li nowe opakowanie godzi w renomg znaku.
R. Skubisz, Wyczerpanie praw wtasnosci intelektualnej. Referat na konferencj¢ naukowa zorganizowang
przez Polska Izbg Rzecznikéw Patentowych, Warszawa 25-26 kwietnia 2002 r., s. 10.
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Jednak z wnioskiem takim nie mozna wystapi¢, pomimo kolizji z wczesdniejszym
znakiem, badz naruszenia praw osobistych lub majatkowych wnioskodawcy, jezeli
przez okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca,
begdac $wiadomym jego uzywania, nie sprzeciwial sie temu®. Z wnioskiem
0 uniewaznienie nie mozna takze wystapi¢ po uptywie pigciu lat od udzielenia pra-
wa ochronnego na znak towarowy, ktéry nie miat dostatecznych znamion odréz-
niajacych, jezeli znak w wyniku uzywania nabrat charakteru odrézniajacego. Po-
WyZsze ograniczenia nie maja zastosowania, jezeli uprawniony uzyskal prawo
ochronne do znaku towarowego dziatajac w zlej wierze®.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek uplywu okresu, na ktéry
zostato udzielone, badz zrzeczenia si¢ prawa przed Urzgdem Patentowym, za zgoda
0s6b, ktérym stuzg na nim prawa. Zrzeczenie to moze roéwniez dotyczy¢ tylko nie-
ktérych towardéw. Zrzeczenie si¢ udzialu we wspdlnym prawie powoduje przejécie
tego udziatu na pozostatych wspétuprawnionych.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa rowniez na skutek: nieuzywania za-
rejestrowanego znaku towarowego w ciggu nieprzerwanego okresu pigciu lat (chyba
ze istnieja wazne powody jego nieuZywania)83 , utraty przez znak znamion odréz-
niajacych przez to, ze (na skutek dziatan lub zaniedban uprawnionego) stal si¢
w obrocie zwyczajowym oznaczeniem, sktadajacym si¢ wylacznie z elementéw
stuzacych do oznaczenia, w szczeg6lno$ci m.in. rodzaju towaru, jego jakosci, ilosci,
ceny, przeznaczenia, miejsca wytworzenia), a takze gdy na skutek dziatah upraw-
nionego lub za jego zgoda oséb trzecich znak towarowy moze wprowadzaé od-
biorcow w blad, w szczegblnosci co do charakteru, wtasciwosci lub pochodzenia
geograficznego towaru® (art. 169). Jezeli przyczyna wygasnigcia prawa ochronnego
na znak towarowy dotyczgf jedynie niektérych towaréw, wygasnigcie prawa odnosi
si¢ tylko do tych towaréw >

81 W tych samych okolicznosciach z podobnym wnioskiem z powodu kolizji ze znakiem towarowym po-
wszechnie znanym, nie bedzie mégt wystapi¢ uprawniony do tego znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy nie moze by¢ uniewaznione na tej podstawie, ze znak jest podobny do
wezesniejszego znaku towarowego, jezeli ten ostatni nie byt uzywany (w rozumieniu przedstawionym
w pkt 4.9). Zarzut nieuzywania znaku towarowego moze zosta¢ podniesiony tylko lacznie z wnioskiem
o stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego. Zarzut ten podlega tacznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem
o uniewaznienie. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzedu Patentowego moze,
w interesie publicznym, wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy albo
przystapi¢ do toczacego sig¢ postgpowania w sprawie.

Byta o tym mowa w pkt 4.9.

Uzywanie znaku towarowego powinno zmierza¢ do ,,zadomowienia” si¢ danej marki zaréwno na rynku, jak
i w $wiadomosci klientéw i konkurentéw. Zatem wykonywanie prawa do znaku towarowego powinno cha-
rakteryzowacé sig¢ pewnoscia i statosciag. M. Kowalczyk, Obowiqzek uzywania zarejestrowanego znaku towa-
rowego. PUG 2003/3/22.

Przyktadem znakéw, ktéry stracit moc odrézniajaca moga by¢ amerykanskie znaki stowne ,kleenex” lub
hoover”; powodem bylo powszechne ich uzywanie jako synoniméw, odpowiednio, chusteczek higienicz-
nych i odkurzacza. O utrat¢ mocy odrézniajacej ociera si¢ znak stowny ,,walkman”. Firma Sony, do ktérej
znak nalezy, podjeta kroki majace na celu zapobiezenie tej niekorzystnej tendencji, m.in. aktywnie sprzeci-
wia si¢ uzywaniu wyrazu ,,walkman” jako oznaczenia przeno$nych odtwarzaczy kaset produkowanych
przez innych producentéw.
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W powyzszych przypadkach Urzad Patentowy wydaje decyzj¢ stwierdzajaca wyga-
$nigcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek kazdej osoby, ktéra ma
w tym interes prawny. Uniewaznienie albo wygasnigcie prawa ochronnego podlega
wpisowi do rejestru znakéw towarowych.

4.11. Ochrona miedzynarodowa znaku towarowego

Analogicznie do wyzej przedstawionej ochrony znaku towarowego przed polskim
Urzedem Patentowym mozliwe jest uzyskanie ochrony w innych krajach, poprzez
dopetnienie stosownych procedur przed ich urzgdami patentowymi. Jednak znacznie
bardziej efektywnym rozwiazaniem, przy ubieganiu si¢ o ochrong w wielu pan-
stwach jest korzystanie z mozliwosci tworzonych przez umowy mig¢dzynarodowe,
ktére zawarto z mysla o uproszczeniu uzyskiwania ochrony.

4.11.1. Porozumienie Madryckie

Najstarszym aktem tego rodzaju jest Porozumienie Madryckie o migdzynarodo-
wej rejestracji znakéw, zawarte w 1891 r. Polska przystapita do tego porozumienia
w 1991 roku®. Obecnie uczestniczy w nim okoto 50 pafistw.

Warunkiem zgloszenia znaku towarowego do ochrony za granica w ramach poro-
zumienia Madryckiego jest uprzednie zarejestrowanie go w polskim Urzedzie Pa-
tentowym.

Schemat postgpowania w celu uzyskania ochrony w trybie Porozumienia Madryc-

kiego przedstawia sig¢ nastepujaco:

— zgloszenie migdzynarodowe do polskiego Urzedu Patentowego, za ktérego po-
srednictwem zostaje ono przekazane do Migdzynarodowego Biura Swiatowej
Organizacji Wtasnoéci Intelektualnej w Genewie; zgtoszenie nalezy sporzadzi¢
w jezyku angielskim lub francuskim, na oficjalnym formularzu; w zgtoszeniu
nalezy okresli¢ kraje (sposrdéd cztonkéw Porozumienia), w ktérych zglaszajacy
chce uzyska¢ ochrong®’; zgtaszajacy powinien okresli¢ takze, dla jakich towar6w
i ustug zastrzega ochrong znaku oraz w miar¢ mozliwosci poda¢ odpowiednia
klase tych towaréw i ustug, wedtug klasyfikacji nicejskiej,

— powiadomienie przez Biuro Migdzynarodowe wszystkich wymienionych
w zgloszeniu panstw o dokonanej rejestracji migdzynarodowe;j,

— mozliwo$¢ odmowy ochrony znaku towarowego przez urzedy poszczegdlnych
panstw, w ciggu 12 miesigcy od ww. powiadomienia o dokonanej rejestracji.

Ochrona udzielana jest na 20 lat, z mozliwoscia wielokrotnego przedtuzania.
Jednak przez pierwsze 5 lat ma ona charakter warunkowy. Jes§li bowiem w tym

8 Vide Dz.U. nr 116 z 1993 r., tekst Protokotu do Porozumienia Madryckiego z 1989 r. zostat opublikowany
wDz.U.nr 1322003 r.

87 Adres: World Intellectual Property Organization, 34 chemin des Colombettes, Geneva Switzerland, tel.
41-223389111, faks 41-227335428, Web: www.wipo.org
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czasie wszczgte zostanie postgpowanie, w wyniku ktérego znak ten przestanie by¢
chroniony w kraju pochodzenia, to rejestracja migdzynarodowa wygasa.

4.11.2. Znak towarowy Wspolnoty

Rozporzadzenie Rady Ministrow WE 40/1994/EC z 20.12.1993 r. o znaku towa-
rowym Wspélnoty stworzyto mozliwo$¢ uzyskania, w wyniku przejscia odpowied-
niej procedury, jednolitego prawa do znaku towarowego. Ochrona rozciaga si¢ na
terytorium calej Unii. Nie jest mozliwe ograniczenie ochrony tylko do terytorium
niektérych krajéw cztonkowskich. Natomiast mozliwe jest udzielanie licencji ogra-
niczonych do terytorium poszczegdlnych krajéw. Schemat postgpowania w celu
uzyskania ochrony przedstawia si¢ nastgpujaco:

— zgloszenia dokonuje si¢ w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewngtrznego
OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante, w Hiszpa-
nii*®, w jednym z jezykéw krajéw cztonkowskich Unii. Jednak postgpowanie
przez Urzad jest prowadzone w jednym z pigciu jezykow: angielskim, francu-
skim, hiszpanskim, niemieckim i wloskim; zgloszenie powinno zawieraé gra-
ficzne przedstawienie znaku,

— OHIM bada zdolno$¢ odrézniajaca znaku dla wszystkich panstw Unii; kopia
zgloszenia jest przesytana do urzgdéw patentowych tych panstw,

— poszukiwania w rejestrze OHIM oraz w rejestrach panstw czlonkowskich pro-
wadzone sa w okresie 3 miesigcy; poszukiwania zakonczone sa stosownymi
sprawozdaniami, przesytanymi zgtaszajacemu,

— po uplywie kolejnego 1 miesiaca zgltoszony znak zostaje opublikowanygg, dla
umozliwienia zainteresowanym zapoznania si¢ z nim i zgloszenia sprzeciwu,

— jezeli nie zostanie zgloszony sprzeciw, uzasadniony istnieniem wczesniejszego
prawa do znaku, znak zostaje zarejestrowany w OHIM, po uptywie 3 miesigcy
od opublikowania.

Ochrona znaku Wspdlnoty trwa 10 lat, z mozliwos$cig wielokrotnego przedtuzania.
Z chwila przystapienia Polski do Unii Europejskiej na naszym terytorium podlegaja
ochronie wszystkie zarejestrowane wspdlnotowe znaki towarowe.

8 Adres: Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), Apartado de correos 77
E-03080 Alicante SPAIN, tel. (34) 965 139 100, faks: (34) 965 139 173. Email: information@oami.cu.int Web:
WWW.oami.eu.int

8 W czesci A CTM Bulletin.
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5. Oznaczenia geograficzne

Ustawa otworzyla mozliwo$¢ ochrony oznaczen geograficznych przez ich rejestra-
cje w Urzedzie Patentowym®. Duze zainteresowanie ochrona znakéw towarowych
moze rozszerzyC si¢ takze na oznaczenia geograficzne. Potencjalna atrakcyjnos$é
marketingowa takich oznaczef, a takze bezposrednie zetknigcie si¢ z zagranicznymi
oznaczeniami geograficznymi na jednolitym rynku Unii Europejskiej sktania¢ bg-
dzie do zainteresowania ochrong polskich oznaczen geograficznych. Nalezy stwier-
dzi¢, ze wiele jest w tym zakresie do zrobienia. W okresie migdzywojennym ochro-
na objeto tylko jedno oznaczenie geograficzne: ,,piwo grodziskie”. Jednocze$nie,
w wyniku podpisanych uméw, chroniono wiele Zagffranicznych oznaczen geogra-
ficznych, w tym francuskich, wegierskich i czeskich®'. Jednym z celéw ustawy byto
zatem wzmocnienie ochrony polskich oznaczen. Pod jej rzadami Urzad Patentowy
wpisat do rejestru w czerwcu 2003 roku pigé pierwszych oznaczen geograficznych,
obejmujacych wytwarzane na Podhalu sery: redykotke, bryndzg, oscypek, bunc,
zentyce.

5.1. Co uznaje sie za oznaczenia geograficzne?

Oznaczeniami geograficznymi sa oznaczenia stowne odnoszace si¢ (bezposrednio
Iub posrednio) do nazwy miejsca, miejscowosci, regionu lub kraju (teren), ktére
identyfikuja towar jako pochodzacy z tego terenu, jezeli okreslona jakos$é¢, do-
bra opinia lub inne cechy towaru sa przypisywane przede wszystkim pochodzeniu
geograficznemu tego towaru’” (art. 174).

W przeciwienstwie do oméwionych wyzej znakéw towarowych, w przypadku ozna-
czen geograficznych nie podlegaja ochronie oznaczenia dotyczace ustug.

% Do wejécia w zycie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej ochrong oznaczen geograficznych zapewniata
(i czyni to nadal) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do jej art. 8§ czynem nieuczciwej
konkurencji jest opatrywanie towaréw lub ustug fatszywym lub oszukafczym oznaczeniem geograficznym
wskazujacym bezposrednio albo posrednio na kraj, region lub miejscowos¢ ich pochodzenia albo uzywanie
takiego oznaczenia w dziatalnoséci handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych doku-
mentach. Art. 9 natomiast stanowi, ze jezeli towar lub usluga w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony,
a z pochodzeniem z okre§lonego regionu lub miejscowosci zwiazane sa ich szczegélne cechy lub wiasciwo-
$ci, czynem nieuczciwej konkurencji jest falszywe lub oszukancze uzywanie takich geograficznych ozna-
czen regionalnych, nawet z dodatkiem ,,rodzaj”, ,typ”, ,,metoda” albo réwnoznacznym. Art. 18. 1. W razie
dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsigbiorca, ktérego interes zostal zagrozony lub naruszony,
moze zadac: zaniechania niedozwolonych dziatan, usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan, ztozenia
jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie, naprawienia
wyrzadzonej szkody na zasadach ogdlnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach
ogdlnych, zasadzenia odpowiedniej sumy pieni¢znej na okre$lony cel spoteczny zwiazany ze wspieraniem
kultury polskiej lub ochrona dziedzictwa narodowego — jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt zawiniony.
Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec réwniez o wyrobach, ich opakowaniach, materiatach reklamo-
wych i innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popelnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.
W szczeg6lnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Vide M. Kepinski, Oznaczenia geograficzne w prawie wiasnosci przemystowej. PPH 2002/12/1.

Na zagraniczne oznaczenia geograficzne mozna uzyska¢ w Polsce ochrong tylko, gdy oznaczenie korzysta
z ochrony w kraju jego pochodzenia (art. 174.2).

9
9.
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5.2. Na jakie oznaczenia mozna uzyskaé prawo ochronne?

Oznaczeniami geograficznymi sa nazwy regionalne lub oznaczenia pochodzenia,
stuzace do wyrézniania towaréw, ktére pochodza z okreslonego terenu i posia-
daja pewne szczegélne wlasciwosci, przypisywane pochodzeniu geograficzne-
mu” (art. 175).

We wspomnianych tu pigciu rejestracjach wszystkie towary opisano jako wyroby

mleczarskie, wytworzone z mleka owczego albo mleka owczego i krowiego. Przy-

ktadowo, w przypadku redykotki, opis okreslajacy szczegdlne wiasciwosci towaru

brzmi nastgpujaco:

— ksztalt: niewielkie serki w ksztalcie zwierzat, parzenic lub zminiaturyzowanego
wrzeciona,

— wyglad: skérka gtadka, elastyczna, oczka drobne,

— smak i zapach: wedzenia, pikantny, lekko stony,

— konsystencja: migzsz elastyczny,

— barwa: lekko kremowa, przy skoérce ciemniejsza, dopuszcza si¢ biala.

;. , . . 94
Trzeba przyznaé, ze przytoczony tu urzgdowy w koncu opis, ma wiele uroku™ .

Jezeli towary te sa przygotowywane w szczegélnych warunkach i istnieje system
kontroli przestrzegania tych warunkéw oznaczenia geograficzne sa stosowane row-
niez dla towaréw, ktére sa wytworzone z surowcow lub pétproduktéw pochodza-
cych z okreslonego terenu, wigkszego niz teren wytworzenia lub przetworzenia
towaru. Jezeli wspomniane warunki sa spetnione za oznaczenia geograficzne uznaje
si¢ ponadto okreslenia o charakterze geograficznym, nieodpowiadajace dostownie
terenowi, z ktérego towar pochodzi lub inne okreslenia uzywane tradycyjnie, jezeli
sg one stosowane dla towaréw pochodzacych z danego terenu.

Nie sa udzielane prawa z rejestracji na oznaczenia prawdziwe w sensie dostownym
co do terenu, z ktérego towar pochodzi, ktére moglyby wprowadzi¢ nabywcow
w btad, ze towar pochodzi z innego, stynacego z danych wyrobéw terenu”. Podob-
nie jest w przypadku oznaczenia, ktére w nastgpstwie powszechnego uzywania dla
oznaczenia rodzaju towaréw stalo si¢ nazwa rodzajowa (chyba ze przemawia za tym
interes publiczny badz ochrona oznaczenia wynika z umowy migdzynarodowej).

% W literaturze podkregla sig, ze konieczna przestanka geograficznego oznaczenia jest zwiazek migdzy jako-
$cig, dobra opinia lub inng cecha towaru a jego pochodzeniem. Ochrong objgte sa zatem kwalifikowane
geograficzne oznaczenia. Nie moga by¢ natomiast oznaczenia jakoSciowo neutralne (zwykle oznaczenia
geograficzne). R. Skubisz, Prawo wtasnosci przemystowej ...

Nalezy zwréci¢ uwagg, ze od momentu wejscia Polski do Unii Europejskiej do rejestracji oznaczen geogra-
ficznych na produkty rolne, $rodki spozywcze i napoje alkoholowe stosuje si¢ bezposrednio przepisy Unii
Europejskiej, a konkretnie Rozporzadzenie Rady 2081/92. Zgtoszenia dokonuje si¢ w Urzedzie Patento-
wym, ktéry bada jego prawidlowos¢ i zasadnos¢, a nastgpnie przekazuje je do Komisji Europejskiej, ktéra
podejmuje decyzjg (por. art. 179 ze znacz. 1 ustawy).

Natomiast w przypadku homonimicznych oznaczen geograficznych, a wigc gdy takie same nazwy maja
miejscowosci, czy formy geograficzne w réznych czg$ciach kraju, ochrona moze by¢ przyznana. W tym
przypadku jednak Urzad Patentowy wezwie zglaszajacego, ktéry dokonat zgtoszenia pézniej, do dokonania
w oznaczeniu zmian pozwalajacych na odréznienie go od oznaczenia zarejestrowanego lub wcze$niej zgto-
szonego.
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Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, ktérego uzywanie naru-
szaloby prawo ochronne na znak towarowy moze nastapi¢, jezeli uprawniony
z prawa ochronnego zrzeknie si¢ swojego prawa’.

5.3. Kto, gdzie i jak moze dokona¢ zgtoszenia?

Zgloszenia oznaczenia geograficznego nie moze dokona¢ twdrca lub przedsigbiorca,
jak to byto w przypadku wynalazkéw, czy wzoréw, ani przedsigbiorca, jak to byto
w przypadku znakéw towarowych. Zgtoszenia moze dokona¢ organizacja upowaz-
niona do reprezentowania intereséw producentéw, dzialajaca na danym terenie,
dotaczajac potwierdzenie swojej legitymacji do dzialania. Zgloszenia moze dokonac
takze organ administracji rzadowej lub samorzadu terytorialnego, wiasciwy ze
wzgledu na teren, do ktérego odnosi si¢ oznaczenie geograficzne (art. 176).

We wszystkich wspomnianych wyzej, pigciu precedensowych przypadkach zgto-
szenia dokonaly wspdlnie dwie organizacje reprezentujace producentéw (Regional-
ny Zwiazek Hodowcéw Owiec i K6z w Nowym Targu oraz Zwiazek Podhalan),
atakze trzy Starostwa (Powiatowe w Nowym Targu, Tatrzanskie w Zakopanem
i Powiatowe w Zywcu).

Przedsigbiorca nie moze dokona¢ zgloszenia oznaczenia geograficznego, moze
natomiast inicjowac¢ ten proces wystgpujac o podjecie stosownych dziatah przez
upowaznione organizacje lub organy. Jest takze potencjalnym beneficjentem tego
procesu, uprawnionym do uzywania oznaczenia geograficznego, pod pewnymi wa-
runkami, o ktérych dalej bedzie mowa.

Zgloszenia oznaczenia geograficznego dokonuje si¢ w Urzedzie Patentowym. Jedno
zgloszenie moze dotyczy¢ tylko jednego oznaczenia geograﬁczneg097. Zgloszenie
powinno zawierac:

1) doktadne okreslenie oznaczenia oraz elementéw, z ktérymi begdzie ono uzywane
w obrocie, jak etykiety i opakowania;

2) wskazanie towar6éw, dla ktérych jest ono przeznaczone;

3) doktadne okreslenie granic terenu, do ktérego si¢ ono odnosi;

4) okreslenie szczegdlnych cech lub wlasciwosci towaréw, jako pochodzacych
z danego terenu;

5) warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujace sposéb wytwarza-
nia, szczegdlne cechy lub wlasciwosci towardéw, a takze inne przestanki, ktére
musza by¢ spetnione przez osoby chcace uzywac takiego oznaczenia oraz, jezeli
jest to wymagane, metody ich kontroli;

% Takie zrzeczenie nie jest natomiast wymagane, jezeli spetnione sa jednocze$nie dwa warunki. Po pierwsze,
zgloszenia oznaczenia geograficznego do rejestracji dokonano w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku to-
warowego, uwzgledniajac go jako osobg, ktdéra tego oznaczenia moze uzywacé. Po drugie, utrzymanie
w mocy prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie mozliwo$ci uzywania oznaczenia
geograficznego przez innych uprawnionych (art. 177.2).

7 Por. §3 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgloszen oznaczen geograficznych Dz.U. nr 63, poz. 570.
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6) wskazanie przedsigbiorcéw, ktérzy uzywaja lub beda uzywac tego oznaczenia
(art. 176.1).

W odniesieniu do punktu 3, we wszystkich pigciu ww. przypadkach okres§lono gra-
nice terenu jako wyznaczone przez granice powiatoéw: nowotarskiego, tatrzanskiego
1 zywieckiego, wymieniajac dalej miasta i gminy, jakie obejmuje kazdy z powiatow.
Warto takze zwrdci¢ uwage na ostatni punkt zgloszenia. Wyraznie odréznia on
podmioty (przedsigbiorcéw) uzywajacych oznaczenia od podmiotu zgtaszajacego.

. . . . 98
Oplata za zgloszenie oznaczenia geograficznego wynosi 300 zt”. Formularz zgto-
szenia oznaczenia geograficznego zamieszczono w zalaczniku 4.

5.4. Dziatania Urzedu Patentowego

Urzad Patentowy moze wezwac zgtaszajacego, a wigc organizacj¢ lub organ, o kté-
rym byla mowa w poprzednim punkcie, do uzupetienia zgloszenia lub usunigcia
wskazanych brakéw i1 usterek. W okresie poprzedzajacym rejestracje Urzad nie
udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgloszeniu bez zgody zgtaszajacego.

Urzad wydaje decyzje¢ o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
po stwierdzeniu, ze zgloszenie zostalo sporzadzone prawidtowo. Zgloszenia nie
uwaza si¢ za sporzadzone prawidlowo, jezeli oznaczenie nie informuje albo infor-
muje w sposoéb nieprawdziwy, o pochodzeniu towaru, a takze, jezeli nie spetnia
warunkéw udzielenia prawa z rejestracji, o ktérych bytla mowa wyzej. W takim
przypadku Urzad wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji. Przed
wydaniem decyzji Urzad wyznacza zglaszajacemu termin do zajgcia stanowiska co
do zebranych dowodéw i materiatow.

Udzielenie prawa z rejestracji nastgpuje pod warunkiem uiszczenia optaty za ochro-
ng oznaczenia geograficznego, w wysokosci 1000 zt. W przeciwnym razie Urzad
stwierdza wygasnigcie decyzji. Udzielone prawa z rejestracji na oznaczenie geogra-
ficzne podlegaja wpisowi do rejestru oznaczen geograficznych, prowadzonego
przez Urzad Patentowy. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
stwierdza sig przez wydanie §wiadectwa rejestracji.

Na odnotowanie zastuguje, ze w omawianych pigciu przypadkach migdzy dokona-
niem zgloszenia a wydaniem decyzji uptynal niewiele ponad rok, podczas gdy
w przypadkach innych, omawianych w tym Poradniku débr rejestracja trwa zwykle
kilka lat.

5.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na oznaczenia
geograficzne

Na oznaczenie geograficzne moze by¢ udzielone prawo z rejestracji. Ochrona ozna-
czenia geograficznego jest bezterminowa, co jest wyjatkiem w stosunku do zasady

% Tabela optat jest przedstawiona w zataczniku 5.
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czasowego ograniczenia praw podmiotowych wilasnosci przemystowej. Warunkiem
utrzymania ochrony jest uzywanie oznaczenia. Brak uzywania przez okres pigciu
lat moze spowodowa¢ wygasnigcie prawa, o czym dalej bedzie mowa. Ochrona
trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczen geograficznych, prowadzonego
przez Urzad Patentowy (art. 184).

Osoba uprawniona do uzywania znaku, podobnie jak w przypadku znakéw towaro-
wych, moze umieszcza¢ oznaczenie geograficzne na towarach objgtych prawem
ochronnym lub ich opakowaniu, oferowac je i wprowadza¢ do obrotu. Moze takze
umieszcza¢ oznaczenie na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do
obrotu badz postugiwac si¢ nim w celu reklamy. Uprawnieni do oznaczania towa-
réw zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym moga wskazaé, ze oznaczenie to
zostalo zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze okreslenia: ,,Zarejestrowa-
ne oznaczenie geograficzne” albo litery ,,G” wpisanej w okrag w sasiedztwie tego
oznaczenia.

Mozliwos$¢ uzywania oznaczenia geograficznego wiaze si¢ ze spetnieniem okreslo-
nych warunkéw przez towarygg. I tak, oznaczenie geograficzne nie moze by¢ uzy-
wane na obszarze Polski przez osoby, ktérych towary nie spelniaja warunkéw
bedacych podstawa udzielenia prawa z rejestracjiloo. Natomiast osoby, ktére dzia-
tajac na danym terenie uzywaly wczesniej, w dobrej wierze, oznaczenia geogra-
ficznego, a ich towary nie spelniaja warunkéw bedacych podstawa udzielenia
prawa z rejestracji, moga go nadal uzywaé, jednakze nie dluzej niz przez rok, po-
czawszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186).

Przedsigbiorcy, ktéry nie byt wskazany w zgtoszeniu do Urzedu Patentowego, jako
uzywajacy oznaczenia geograficznego, ale ktérego towary spetniaja warunki korzy-
stania z oznaczenia geograficznego, przysluguje réwniez prawo jego uzywania
w obrocie (art. 187.1). Moze on wystapi¢ do Urzg¢du Patentowego z wnioskiem
o wpisanie go do rejestru jako uprawnionego do uzywania tego oznaczenia. Warun-
kiem wpisu jest zlozenie przez wnioskodawcg pisemnego o$wiadczenia podmiotu
uprawnionego z tytulu prawa z rejestracji, poswiadczajacego spetnienie przez
towary wnioskodawcy warunkéw korzystania z oznaczenia geograficznego (albo
orzeczenie sadu w trybie postgpowania cywilnego (art. 284), jezeli uprawniony
odmoéwit wydania takiego poswiadczenia). Uprawniony z tytutu prawa z rejestracji
moze zada¢ wykreslenia z rejestru osoby, ktdérej towary nie spetniaja lub przestaly
spetnia¢ warunki bgdace podstawa udzielenia prawa z rejestracji. Na wniosek

% W pi$miennictwie podkresla sig, ze podstawowym kryterium ochrony jest spetnienie wymogéw okreslo-
nych w specyfikacji produktu. E. Catka, Ochrona geograficznych oznaczen pochodzenia. PPH 2002/9/21.
Zgodnie z ustawa oznaczenie geograficzne nie moze by¢ uzywane przez te osoby nawet wtedy, gdy uzy-
wanie takie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego towaréw, a takze wtedy, gdy rze-
czywiste miejsce wytworzenia towaru jest wskazane. Nie moze by¢ réwniez uzywane nawet z dodatkami
wskazujacymi na rodzaj wyrobu, jak: ,,nasladownictwo”, ,rodzaj”, ,,sposéb”. Zakaz ten dotyczy oznacze-
nia geograficznego w jego oryginalnym brzmieniu, w thumaczeniach oraz w innych formach pochodnych
(art. 185.2-4). Jak wskazuje si¢ w piSmiennictwie w ten sposéb ustawodawca zapobiega sytuacji, w ktérej
nieuprawnieni przedsigbiorcy staraliby si¢ znalez¢ sposéb na uzycie chronionego oznaczenia geograficz-
nego, a takze wypelnia si¢ migdzynarodowe zobowigzania Polski. E. Nowinska, M. du Vall, U. Prominska,
Prawo..., s. 283.
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uprawnionego z tytutu prawa z rejestracji moze by¢ dokonana zmiana warunkow
korzystania z oznaczenia geograficznego, takich jak granice terenu, do ktérego
oznaczenie si¢ odnosi, warunki wytwarzania towaru, szczegdlne cechy lub witasci-
wosci towaru albo metody ich kontroli, jezeli jest to uzasadnione, w szczegdlnosci
ze wzgledu na postep technologiczny lub rozwdj produkcji wyrobéw. W przypadku
wykazania przez uprawnionego z tytulu prawa z rejestracji, ze wnioskowanej zmia-
nie nie sprzeciwiaja si¢ osoby ujawnione w rejestrze jako uprawnione do uzywania
oznaczenia (przedsigbiorcy), Urzad Patentowy wyda decyzj¢ o zmianie i dokona
odpowiedniego wpisu do rejestru. Jezeli osoba wyrazajaca sprzeciw przeciwko
zmianie ztozy w ciagu miesiaca w Urzedzie Patentowym wniosek o uznanie wnio-
skowanej zmiany za bezzasadna, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia
w trybie postgpowania spornego (art. 188). O postgpowaniu spornym piszemy
w rozdziale 7 Poradnika.

Uprawniony z tytulu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne moze przenie$¢
sSwoje uprawnienia na inng organizacj¢ lub organ, spetniajace te same warunki dla
uzyskania rejestracji, na podstawie porozumienia. W piSmiennictwie zwraca si¢
uwage, ze celem tego rozwigzania nie jest umozliwienie obrotu oznaczeniami geo-
graficznymi, tak jak ma to miejsce w przypadku zbywania praw z rejestracji znakéw
towarowych. Celem tym jest zapewnienie ochrony oznaczenia geograficznego, gdy
np. organizacja reprezentujaca producentéw ulega rozwiazaniu, a funkcje zwigzane
z ochrong oznaczenia przejmie organ administracjilm. Whpisu do rejestru powyzszej
zmiany dokonuje si¢ na wniosek. Jak widzimy na przyktadzie pierwszych dokona-
nych rejestracji oznaczen geograficznych warunek stabilno$ci organizacji i organéw
osiagnigto poprzez dobdr liczebny i sktad uprawnionych.

Podobnie jak w przypadku znaku towarowego wyczerpanie prawa ochronnego na
oznaczenie geograficzne nastgpuje wtedy, gdy towar oznaczony zostaje po raz pierw-
szy wprowadzony na rynek przez uprawnionego lub za jego zgoda. Traci on w takim
przypadku, z wylaczeniem sytuacji szczeg6lnych, prawo kontroli nad pézniejszym
obrotem towarem. Nie stanowi zatem naruszenia prawa ochronnego na oznaczenie
geograficzne oferowanie do sprzedazy lub dalsze wprowadzanie do obrotu towaréw
oznaczonych, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na teryto-
rium Polski przez uprawnionego lub za jego zgoda, o ile towary te nie podlegaty ob-
rébce lub przerébce (chyba ze uprawniony z rejestracji wyrazi na to zgodg) (art. 155).
Od momentu wejscia Polski do UE, prawo ,,wyczerpuje si¢” w przypadku wprowa-
dzenia towar6éw do obrotu w jednym z 28 krajéw nalezacych do Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. W uzasadnionych przypadkach jednak uprawniony moze
sprzeciwic si¢ dalszej dystrybucji towaréw, w szczegdlnosci, jezeli po wprowadzeniu
do obrotu, stan ich zmieni si¢ lub pogorszy.

1" M. Kepinski, Oznaczenia geograficzne w prawie wiasnosci przemystowej. PPH 2002/12/1.
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5.6. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego

Prawo ochronne na oznaczenie geograficzne, analogicznie jak w przypadku znakéw

towarowych, nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne 0so-

by w obrocie:

1) ich nazwisk lub adresu,

2) oznaczen wskazujacych na cechy i charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilos¢,
jakos$¢, przeznaczenie, pochodzenie czy datg¢ wytworzenia lub okres przydatnosci,

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to koniecz-
ne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane
czg$ci zamienne, akcesoria lub ustugi,

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania przez
te osoby wynika z innych przepiséw ustawy102 (art. 156, w zwiazku z art. 185.1).

5.7. Uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestraciji
na oznaczenie geograficzne

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne moze by¢ uniewaznione na wniosek
kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, Zze nie zostaty
spetnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Osoba, ktéra ma
w tym interes prawny moze zada¢ wydania decyzji stwierdzajacej wygasnigcie pra-
wa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, ktére przestato spetnia¢ ustawowe wa-
runki przewidziane dla uzyskania ochrony albo bez waznego powodu nie byto uzy-
wane przez okres pigciu lat. Rozwigzanie to nie ma zastosowania do oznaczen, kt6-
rych ochrona wynika z umowy migdzynarodowe;.

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne wygasa rowniez na skutek zrzecze-
nia si¢ prawa przez uprawnionego przed Urzgdem Patentowym, za zgoda oséb
ujawnionych w rejestrze jako uprawnionych do uzywania oznaczenia. Urzad Pa-
tentowy wydaje w takim przypadku decyzje¢ stwierdzajaca wygasnigcie prawa
z rejestracji. Prokurator Generalny lub Prezes Urzedu Patentowego moze, w intere-
sie publicznym, wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji na ozna-
czenie geograficzne badz o wydanie decyzji stwierdzajacej wygasnigcie tego prawa
albo przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania.

Uniewaznienie albo wygasnigcie prawa z rejestracji podlega wpisowi do rejestru
oznaczen geograficznych.

12 Jednak uzywanie oznaczen tu wskazanych jest dozwolone tylko wéwczas, gdy odpowiada ono usprawie-
dliwionym potrzebom uzywajacego i nabywcow towaréw i jednoczesnie jest zgodne z uczciwymi prakty-
kami w produkcji, handlu lub ustugach.
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6. Topografie uktadow scalonych

Topografiom uktadéw scalonych po§wigcony jest tytut IV ustawy. Tu przedstawia-
my jego najwazniejsze elementy.

Przez uklad scalony rozumie si¢ jedno- lub wielowarstwowy wytwor przestrzenny,
utworzony z elementéw z materiatu pétprzewodnikowego tworzacego ciagla war-
stwe, ich wzajemnych polaczen przewodzacych i obszaréw izolujacych, nieroz-
dzielnie ze soba sprzgzonych, w celu spetniania funkcji elektronicznych. Topogra-
fiag ukladu scalonego okresla si¢ rozwiazanie, polegajace na przestrzennym roz-
planowaniu elementéw, z ktérych co najmniej jeden jest elementem aktywnym
oraz wszystkich lub czg¢$ci polaczen uktadu scalonego (art. 196).

Prawo z rejestracji moze by¢ udzielone na topografie oryginalng. Topografie
uznaje si¢ za oryginalna, jezeli jest wynikiem pracy intelektualnej tworcy i nie jest
powszechnie znana w chwili jej powstania. Na topografi¢ sktadajaca si¢ z elemen-
téw powszechnie znanych udziela si¢ prawa z rejestracji tylko w takim zakresie,
w jakim kombinacja tych elementéw jest oryginalna.

Nie udziela si¢ prawa z rejestracji w trzech przypadkach: po pierwsze, jezeli
przed zgtoszeniem w Urzedzie Patentowym topografia byla wykorzystywana jawnie
w celach handlowych w okresie dtuzszym niz 2 lata; po drugie, jezeli od jej doko-
nania i utrwalenia w dowolnej formie mingto 15 lat i nie byta ona wykorzystywana
w celach handlowych i po trzecie na topografi¢ jednoznacznie wynikajaca z funkcji
uktadu scalonego, w ktérym jest stosowana.

Zgloszenie topografii powinno zawierac:

1) podanie;

2) material identyfikujacy topografig, zawierajacy niezbedne dane do jednoznacz-
nego okreslenia topografii;

3) o$wiadczenie dotyczace daty wprowadzenia topografii do obrotu, jezeli miato
ono miejsce przed dokonaniem zgtoszenia.

Zgloszenie moze obejmowac tylko jedno rozwigzanie.

Udzielenie prawa z rejestracji topografii nastgpuje przez zarejestrowanie topogra-
fii bedacej przedmiotem prawidtowo dokonanego zgloszenia w Urzgdzie Patento-
wym. Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji, jezeli po
sprawdzeniu zgloszenia nie stwierdzi przeszkdd do uzyskania tego prawa. Zareje-
strowanie nastgpuje pod warunkiem uiszczenia oplaty za pierwszy okres ochro-
ny'”. Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracii,
jezeli stwierdzi przeszkody do jego uzyskania, ktére nie moga by¢ usunigte.

1% Optata ta wynosi 550 z}. Opfata za zgtoszenie topografii wynosi 250 zt. Tabela optat jest przedstawiona
w zalaczniku 5.
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Udzielone prawa z rejestracji topografii podlegaja wpisowi do rejestru topografii
uktadéw scalonych. Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza si¢ przez wydanie
$wiadectwa rejestracji topografii. Uprawniony moze wskazaé, ze jego topografia
zostala zarejestrowana, poprzez umieszczenie na topografii lub produkcie zawiera-
jacym chroniong topografig litery ,,T” wpisanej w okrag.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa si¢ prawo do wylacznego korzystania
z topografii w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Polski. Prawo
7 rejestracji narusza osoba, ktéra bez zgody uprawnionego:

1) reprodukuje w catosci lub czgsci chroniong topografie, z wyjatkiem reproduko-
wania tej czesci, ktéra nie spelnia wyzej wspomnianego wymogu oryginalnosci,
przy czym reprodukowanie topografii polega na jej odtworzeniu w ukladzie
scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lub analizy,

2) importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposéb wprowadza do obrotu kopi¢
chronionej topografii, uklady scalone wytworzone przy uzyciu takiej kopii,
a takze wyroby zawierajace takie uktady scalone (art. 212).

Nie narusza si¢ prawa z rejestracji m.in. przez:

— zastosowanie topografii uktadu scalonego w $rodkach komunikacji i ich cze-
Sciach lub urzadzeniach, ktére znajduja si¢ na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej czasowo, a takze w produktach, ktére znajduja si¢ na tym obszarze w ko-
munikacji tranzytowej,

— kopiowanie bez zgody uprawnionego chronionej topografii, jezeli czyni si¢ to
w celach osobistych albo wytacznie w celu oceny, analizy, badania lub naucza-
nia,

— korzystanie, w niezbednym wymiarze z topografii dla celéw panstwowych bez
prawa wylacznosci, jezeli jest to konieczne dla zapobiezenia lub usunigcia stanu
zagrozenia waznych intereséw Panstwa.

Nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji topografii import lub wprowadzenie
do obrotu produktu zawierajacego bezprawnie wykorzystana topografi¢ przez osobg
dziatajaca w dobrej wierze. Po uzyskaniu informacji o istnieniu ochrony tej topogra-
fii dalsze prowadzenie dzialalnos$ci handlowej w tym zakresie jest mozliwe tylko za
zgoda uprawnionego. Towary posiadane lub zaméwione przed uzyskaniem takiej
informacji mozna wprowadzi¢ do obrotu pod warunkiem zaptaty uprawnionemu
kwoty odpowiadajacej oplacie licencyjne;j.

Prawo z rejestracji nie rozciaga si¢ na dziatania dotyczace kopii chronionej topogra-
fii, uktadéw scalonych wytworzonych przy uzyciu takiej kopii, a takze wyrobow
zawierajacych takie uklady, polegajace w szczegdlnosci na ich oferowaniu lub
wprowadzaniu do obrotu, jezeli zostaly one uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Polski za zgoda uprawnionego (wyczerpanie prawa). Nie stanowi row-
niez naruszenia prawa import lub inne ww. dzialania dotyczace kopii chronionej
topografii, uktadéw scalonych wytworzonych przy uzyciu takiej kopii, a takze wy-
robéw zawierajacych takie uktady wprowadzonych uprzednio do obrotu na teryto-
rium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgoda uprawnionego.
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Uprawniony nie moze dochodzi¢ swoich praw w odniesieniu do innej identycznej
topografii, jezeli zostala ona stworzona niezaleznie przez osobg trzecia. Jezeli dwie
topografie sa identyczne w catosci lub czgsci, domniemywa sig, ze topografia, ktéra
mogta by¢ reprodukcja topografii wczesniej zgtoszonej w Urzedzie Patentowym lub
wczesniej jawnie wprowadzonej do obrotu, jest jej reprodukcja.

Ochrona topografii ustaje po 10 latach od konca roku kalendarzowego, w ktérym
topografia lub uklad scalony zawierajacy taka topografi¢ byt wprowadzony do ob-
rotu, lub konca roku kalendarzowego, w ktérym dokonano zgloszenia topografii
w Urzedzie Patentowym, w zalezno$ci od tego, ktéry z tych terminéw uptywa
wczesniej. Prawo z rejestracji topografii wygasa réwniez po pigtnastu latach od jej
dokonania i utrwalenia, jezeli okres ten uptywa wczes$niej niz okres, na jaki zostato
udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie byta w tym czasie wykorzystywana
w celach handlowych.
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7. Informacje dodatkowe

7.1. Gdzie mozna szuka¢ informacji dotyczacych ochrony
wtasnosci przemystowej?

O dokonanym zgloszeniu

Urzad Patentowy udziela informacji o zgloszeniu wynalazku, wzoru uzytkowego,

wzoru przemystowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii

uktadu scalonego oraz udostgpnia akta zgtoszenia w kazdym stadium postgpowania:

— zglaszajacemu i jego pelnomocnikowi;

— organom S$cigania i wymiaru sprawiedliwo$ci — w zwiazku z prowadzonymi
przez nie sprawami;

— innym osobom, ktére przedstawia na pismie zgodg zgtaszajacego.

Po uptywie terminéw zastrzezonych dla nieujawniania informacji o zgloszeniach
Urzad Patentowy moze na wniosek osoby, ktéra ma w tym interes prawny, udostep-
ni¢ jej dokumenty zawarte w aktach zgloszenia. O udzieleniu niejawnej informacji
o zgloszeniu oraz o udostgpnieniu akt zgtoszenia dokonuje si¢ adnotacji w aktach
zgltoszenia. Nie dotyczy to zgloszen tajnych wynalazkéw i tajnych wzoréw uzytko-
wych.

Urzad Patentowy oglasza o zgloszeniu wynalazku, wzoru uzytkowego i znaku towa-
rowego w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”.

O udzielonych prawach

Zrédtem informacji o udzielonych prawach ochronnych sa ,,Wiadomosci Urzedu
Patentowego”. Publikuja one ogloszenia o udzielonych patentach, dodatkowych
prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji. Ogloszeniu
w ,,Wiadomosciach Urzgdu Patentowego” podlegaja réwniez dokonywane wpisy
i zmiany w rejestrach dotyczace udzielonych praw, natomiast nie oglasza si¢ o wy-
gasnigciu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji, jesli nastapito ono na skutek uptywu okresu, na jaki prawo zostato
udzielone. W ,,Wiadomosciach Urze¢du Patentowego” oglasza si¢ takze informacje
o podjetych decyzjach odmawiajacych udzielenia patentu, dodatkowego prawa
ochronnego badz prawa ochronnego, umarzajacych postgpowanie albo stwierdzaja-
cych wygasnigcie decyzji o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego
badz prawa ochronnego, a takze o ztozonych wnioskach o udzielenie prawa ochron-
nego na wzor uzytkowy (w miejsce wniosku o udzielenie patentu, co umozliwia art.
38 ustawy), w sprawach wynalazkéw 1 wzoréw uzytkowych oraz znakéw towaro-
wych, o ktérych zgloszeniu Urzad Patentowy uprzednio dokonat ogloszenia w spo-
s6b przewidziany w ustawie. W ,,Wiadomosciach Urzgdu Patentowego” zamieszcza
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si¢ takze inne niz wyzej wymienione ogloszenia przewidziane w ustawie, akty
o charakterze urzgdowym oraz komunikaty.

Dla dokonywania wpiséw o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochron-
nych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji Urzad Patentowy prowadzi:

1) rejestr patentowy;

2) rejestr wzorow uzytkowych;

3) rejestr wzoréw przemystowych;

4) rejestr znakéw towarowych;

5) rejestr oznaczen geograficznych;

6) rejestr topografii uktadéw scalonych.

Rejestry sa jawne. Domniemywa sig, ze wpisy w rejestrach sa prawdziwe i ze kaz-
demu jest znana ich tres¢.

O dzialaniach Urzedu Patentowego

Waznym zrédiem aktualnej informacji jest Internet. Pod adresem www.uprp.pl mozna
uzyska¢ informacje m.in. o dziataniach Urzedu Patentowego, o obowiazujacych aktach
prawnych, aktualnych optatach, pobra¢ kwestionariusze zgloszeniowe, uzyska¢ adresy
kancelarii rzecznikdw patentowych, uzyska¢ dostep do baz danych UPRP.

Adres Urzedu Patentowego: 00-950 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 188

Biblioteka Urzgdu Patentowego udostepnia zbiory literatury patentowej i niepatentowe;.
Czynna jest od poniedziatku do piatku, od godz. 8.00 do 16.00, pok.155

Tel.(22) 825-80-01, wew.: 161, 115, 182

Faks: (22) 825-14-43

Urzad Patentowy udostgpnia dokumentacje¢ patentowg na miejscu, w czytelniach
(udostepnia zbiory na no$niku papierowym oraz umozliwia poszukiwania w bazach
danych na CD-ROM), a takze realizuje zamdéwienia sktadane pisemnie.

Wykaz regionalnych osrodkéw informacji patentowej w Polsce:
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy,

Gléwny Instytut Gérnictwa w Katowicach,

Instytut MORATEX w Lodzi,

OBR BOSMAL w Bielsku-Bialej,

Politechnika Gdanska,

Politechnika Lubelska,

Politechnika Szczecinska,

Politechnika Swigtokrzyska Kielce,

Politechnika Wroctawska,

UMK w Toruniu,

Uniwersytet £.6dzki,

WS Oficerska we Wroctawiu.

Osrodki regionalne gromadza zbiory polskiej i zagranicznej literatury patentowe;.
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7.2. Postepowanie zgtoszeniowe i rejestrowe

Strona w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym w sprawie uzyskania patentu,
prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zglaszajacy, np. osoba fizyczna pro-
wadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia. Strona
bedaca osoba prawng wystepuje zgodnie z zasadami reprezentacji (np. reprezento-
wana przez dwéch cztonkéw zarzadu dziatajacych lacznie). Jezeli pragnie ustano-
wi¢ pelnomocnika w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym w sprawach zwia-
zanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych,
oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych, to moze nim by¢ tylko
rzecznik patentowy.

W przypadku osoby fizycznej majacej miejsce zamieszkania w Polsce pelnomocni-
kiem moze by¢ rowniez wspétuprawniony, a takze rodzice, matzonek, rodzenstwo
lub zstepni oraz osoby pozostajace ze strona w stosunku przysposobienia.

Jednak osoby nie majace miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce moga
w sprawach ww. dziata¢ tylko za posrednictwem rzecznika patentowego.

Petnomocnictwo powinno by¢ udzielone na pismie i dolaczone do akt przy doko-
nywaniu pierwszej czynnosci prawnej (art. 237.2).

Urzad Patentowy Kkonczy postepowanie wydaniem decyzji. Od decyzji Urzedu
Patentowego stronie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki
wymaga uzasadnienia. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urzad Patento-
wy wydaje decyzje, w ktorej utrzymuje w mocy zaskarzona decyzje¢ albo uchyla ja
w catosci lub w czgéci i rozstrzyga co do istoty sprawy (art. 245.1).

Kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzedu
Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w cia-
gu 6 miesigcy od opublikowania w ,,Wiadomos$ciach Urzgdu Patentowego” infor-
macji o udzieleniu prawa. Podstawe sprzeciwu stanowia okolicznos$ci, ktére uzasad-
niaja uniewaznienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

O whiesieniu sprzeciwu Urzad Patentowy niezwlocznie zawiadamia uprawnionego,
wyznaczajac mu termin na ustosunkowanie si¢ do sprzeciwu. Jezeli uprawniony
w odpowiedzi na zawiadomienie Urze¢du podniesie zarzut, ze sprzeciw jest bezza-
sadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnigcia w postgpowaniu spornym,
o ktérym jest mowa nizej. W przeciwnym przypadku Urzad Patentowy wydaje de-
cyzje uchylajaca decyzje o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z reje-
stracji, umarzajac jednocze$nie postgpowanie.

Na decyzje oraz postanowienia Urzedu Patentowego stronie przystluguje skarga
do sadu administracyjnego. Na prawomocne orzeczenie Urzedu Patentowego, kon-
czace postgpowanie w sprawie, a razaco naruszajace prawo, Prezes Urzedu Paten-
towego, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Oby-
watelskich moga wnie$¢ skarge do sadu administracyjnego w terminie 6 miesigcy
od dnia dorgczenia stronie orzeczenia.
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7.3. Postepowanie sporne przed Urzedem Patentowym

Urzad Patentowy w trybie post¢powania spornego rozstrzyga sprawy o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

Na

uniewaznienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji;

stwierdzenie wygasnigcia patentu na wynalazek dotyczacy materiatu biologicz-

nego lub jego uzycia, w przypadku trwalej utraty mozliwosci korzystania z wy-
nalazku z powodu braku potrzebnego do tego materialu biologicznego, ktéry
stal si¢ niedostgpny i nie moze by¢ odtworzony na podstawie opisu;
stwierdzenie wygasnigcia dodatkowego prawa ochronnego w przypadkach, gdy
zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek zostanie cofnigte po uptywie
okresu, na jaki zostal udzielony patent podstawowy;

stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku:

a) nieuzywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposob rzeczywisty
dla towaréw objetych rejestracja w ciagu nieprzerwanego okresu pigciu lat,
chyba ze istnieja wazne powody jego nieuzywania;

b) utraty przez znak znamion odrézniajacych przez to, ze na skutek dziatan lub
zaniedban uprawnionego stal si¢ w obrocie zwyczajowym oznaczeniem
sktadajacym si¢ wytacznie z elementéw, ktére moga stuzy¢ w obrocie do
oznaczania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego jakosci, ilosci, ceny,
przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, sktadu, funkcji lub
przydatnosci, w stosunku do towaréw, dla ktérych byt zarejestrowany,

c) dziatah uprawnionego lub, za jego zgoda, 0séb trzecich, gdy znak towaro-
wy moze wprowadzi¢ odbiorcéw w blad, w szczegdlnosci co do charakteru,
wtasciwosci lub pochodzenia geograficznego towaru;

stwierdzenie wygasnigcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, ktére

przestato spetnia¢ ustawowe warunki przewidziane dla uzyskania ochrony albo

nie bylo uzywane przez okres pigciu lat i nie istnieja wazne powody jego nie-
uzywania;

stwierdzenie wygasnigcia prawa z rejestracji topografii, po pigtnastu latach od

jej dokonania i utrwalenia, jezeli okres ten uplywa wcze$niej niz okres, na jaki
zostato udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie byta w tym czasie wyko-
rzystywana w celach handlowych;

udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowe-

go albo topografii;

zmiang decyzji o udzieleniu licencji przymusowe;j;

stwierdzenie bezzasadnosci zmiany warunkéw korzystania z oznaczenia geo-

graficznego w przypadku, gdy osoba wyrazajaca sprzeciw przeciwko zmianie

zlozy w ciagu miesiaca wniosek o uznanie zmiany za bezzasadna;
uniewaznienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek
zlozonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

decyzje oraz postanowienia Urzgdu Patentowego w sprawach ww. stronom

przystuguje skarga do sadu administracyjnego.
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Na prawomocne orzeczenie Urzedu Patentowego, konczace postgpowanie w sprawie,
a razaco naruszajace prawo, Prezes Urzedu Patentowego, Prokurator Generalny Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich moga wnie$¢ skarge do
sadu administracyjnego w terminie 6 miesi¢cy od dnia dorgczenia stronie orzeczenia.

7.4. Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym

Uzyskanie prawa ochronnego dla wynalazku, wzoru, czy znaku nie eliminuje zagro-
zenia, ze prawa te beda naruszane. Jednak istotnym czynnikiem chroniacym jest
zestaw roszczen przystugujacych wiascicielowi w przypadku naruszenia jego praw
wylacznych. Ponizej dokonujemy krétkiego przegladu tych roszczen oraz najistot-
niejszych warunkéw ich dochodzenia'™. Prawo wlasnosci przemystowej umozliwia
podjecie srodkéw zapobiegawczych jeszcze przed naruszeniem prawa. Mianowicie
wlasciciel praw wylacznych badz osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé
zaprzestania dzialan grozacych naruszeniem prawa (art. 285).

W sytuacji, kiedy naruszenie miato juz miejsce, moze zadaé zaniechania narusza-
nia i usunigcia jego skutkéw, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze
naprawienia szkody na zasadach og6lnych. Ponadto moze zada¢ ogloszenia w prasie
stosownego o$wiadczenia, a takze, gdy naruszenie jest zawinione, zada¢ zaptaty
odpowiedniej kwoty pieni¢znej na rzecz jednej z organizacji spotecznych zajmuja-
cych si¢ popieraniem wlasnosci przemystowe;.

Roszczen z tytulu naruszenia mozna dochodzi¢ po uzyskaniu praw wytacznych,
takze wobec aktow naruszenia, ktore mialy miejsce jeszcze w okresie oczeki-
wania na decyzje, po zgtoszeniu dobra do udzielenia ochrony w Urzedzie Patento-
wym. Jezeli sprawca naruszenia byt w dobrej wierze, wtasciciel moze dochodzié¢
roszczen za naruszenia, ktére miaty miejsce po dniu, w ktérym Urzad Patentowy
dokonat ogloszenia o zgloszeniu, a w przypadku wcze$niejszego powiadomienia
przez uprawnionego osoby naruszajacej prawo o dokonanym zgloszeniu — od daty
tego powiadomienia (art. 288.2, 292.2, 298).

Roszczenia z tytulu naruszenia ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna si¢ od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat si¢ o naru-
szeniu swego prawa i o osobie ktéra je naruszyla, oddzielnie co do kazdego naru-
szenia. W kazdym jednak przypadku roszczenie przedawnia si¢ z uptywem pigciu
lat od dnia, w ktérym nastapilo naruszenie prawa. Bieg przedawnienia ulega zawie-
szeniu w okresie migdzy zgtoszeniem dobra do Urzedu Patentowego a udzieleniem
prawa wylacznego (art. 289, 298).

Ustawa czg$ciowo réznicuje zasady ochrony poszczegdlnych dobr, uwzgledniajac
specyfike débr chronionych.

1% Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym, z wyodrebnieniem roszczef dotyczacych wynalazkéw,
wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, topografii uktadéw scalonych oraz roszczen dotyczacych
znakow towarowych i oznaczen geograficznych, uregulowano w tytule IX ustawy prawo wtasnosci prze-
mystowej.
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Miedzy innymi w przypadku znakéw towarowych, z roszczeniami przeciwko
naruszeniu prawa ochronnego mozna wystapi¢ nie tylko przeciwko bezposredniemu
sprawcy naruszenia, ale réwniez przeciwko osobie, ktéra tylko wprowadza do ob-
rotu oznaczone juz znakiem towary, jezeli nie pochodza one od uprawnionego
(art. 296.3). Z roszczeniami moze takze wystapi¢ licencjodawca znaku towarowego
przeciwko licencjobiorcy, ktéry narusza postanowienia umowy licencyjnej, odno-
szace si¢ do okresu i terenu jej obowiazywania, postaci znaku bedacego przedmio-
tem licencji, a takze wskazania towar6éw, dla ktérych znak moze by¢ uzywany oraz
ich jakosci. W razie oznaczenia towaréw znakiem towarowym podrobionym, sad
moze tylko w wyjatkowych przypadkach uzna¢ za wystarczajace do dopuszczenia
towaréw do obrotu usunigcie znaku z towaréw (art. 297).

Te same zasady obowiazuja w przypadku roszczen dotyczacych oznaczen geogra-
ficznych, z dwoma wyjatkami. Z roszczeniem moze wystapi¢ nie tylko uprawniony
z tytulu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, ale takze kazdy przedsig-
biorca ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jego uzywania (art. 302.2). Nato-
miast osoby, ktére dzialajac na danym terenie uzywalty wcze$niej, w dobrej wierze,
oznaczenia geograficznego, a ich towary nie spetniaja warunkéw bedacych podsta-
wa udzielenia prawa z rejestracji, moga go nadal uzywac, jednakze nie dluzej niz
przez rok, poczawszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186).

Sprawy dotyczace roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wtasnosci przemy-
slowej, nienalezace do kompetencji innych organéw, rozstrzygane sa w trybie po-
stgpowania cywilnego na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem oméwionych w po-
przednim punkcie spraw rozpatrywanych w trybie postgpowania spornego przez
Urzad Patentowy, na ktérego decyzje i postanowienia przysluguje skarga do sadu
administracyjnego (art. 283 w zw. z art. 257).

7.5. Przepisy karne

Obok wyzej zarysowanych zasad ochrony cywilnoprawnej prawo witasnosci prze-
mystowej zawiera takze przepisy karne, okreslajace czyny zabronione oraz sankcje
karne za ich popetnienie. Przepisy te zawiera tytul X ustawy.

Warto zwrdéci¢ uwage, ze najbardziej surowe kary przewidziano za oznaczanie towa-
réw podrobionym znakiem towarowym lub wprowadzanie ich do obrotu, co wiaze si¢
ze znaczng powszechnoscia takich przestgpstw i dotkliwymi ich konsekwencjami. Za
tego rodzaju przestgpstwo ustawa przewiduje kar¢ pozbawienia wolnosci do lat 2,
z mozliwoscia przepadku na rzecz Skarbu Panstwa towaréw pochodzacych z prze-
stgpstwa oraz materiatéw i narzedzi, jak réwniez §rodkéw technicznych, ktére stuzyty
lub byly przeznaczone do popehienia przestgpstwa. Jezeli jednak sprawca uczynit
sobie z popelnienia wymienionego przestgpstwa state zrédto dochodu albo dopuszcza
si¢ tego przestgpstwa w stosunku do towaru o znacznej wartosci, podlega karze po-
zbawienia wolno$ci od 6 miesigcy do lat 5, a sad orzeka przepadek na rzecz Skarbu
Panstwa ww. towaréw, materialéw, narzedzi i srodkéw technicznych. W przypadkach
mniejszej wagi przewidziano kare grzywny (art. 305, 306).
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Kara do dwdch lat wigzienia, badz ograniczenia wolno$ci lub grzywny grozi temu,
kto:

przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w blad inna osobg co do autorstwa
cudzego projektu wynalazczego albo w inny spos6b narusza prawa twoércy pro-
jektu wynalazczego w celu osiagnigcia korzys$ci majatkowej lub osobistej (gdy
dziata bez takiego celu, grozi mu kara do 1 roku wigzienia),

nie bedac uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji, zgtasza cudzy wynalazek, wzér uzytkowy, wzér przemystowy lub
cudzg topografi¢ uktadu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji,

ujawnia uzyskana informacj¢ o cudzym wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze
przemystowym albo cudzej topografii uktadu scalonego lub w inny sposéb
uniemozliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Karze aresztu lub grzywny podlega ten:

kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem,
prawem ochronnym na wzdér uzytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemy-
stowego, topografii uktadu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne,
napisami lub rysunkami majacymi wywota¢ mylne mniemanie, ze przedmioty te
korzystaja z takiej ochrony,

kto przedmioty wyzej wymienione, wiedzac o mylnym ich oznaczeniu, wprowa-
dza do obrotu albo do celéw obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje
w ogloszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposéb wiadomosci majace wy-
wota¢ mniemanie, ze te przedmioty korzystaja z ochrony prawne;j.

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyrdznikiem
majacym wywota¢ mylne mniemanie, ze przedmioty te korzystaja z takiej ochrony,
podlega karze grzywny. W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialno$¢ w przy-
padkach ww. ponosi osoba prowadzaca lub kierujaca jednostka, chyba ze z podziatu
kompetencji wynika odpowiedzialno$¢ innej osoby (art. 309).

Sciganie niektrych z wymienionych przestgpstw nastepuje na wniosek pokrzyw-
dzonego.

W sprawach nieuregulowanych w prawie wlasnosci przemystowej stosuje si¢ Ko-
deks karny oraz Kodeks wykroczen.
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8. Podsumowanie

Ponizej, w formie tabelarycznej zestawiono podstawowe elementy ochrony wtasno-
$ci przemystowe;j:

Okres, na
Dobra ktory udzie-
niematerial- lane jest
ne, na ktére prawo Zakres
mozna Przedmiot ochrony ochronne Uzyskanych Wymogi formalne
uzyskac (codo Uprawnien
prawa zasady - od
wytaczne daty zgto-
szenia)
Patent Wynalazek 20 lat Prawo wytacznego Nowy, posiada poziom wyna-
(Patent) korzystania lazczy, nadaje sie do przemy-
w spos6b zarobko- sfowego wykorzystania, bez
wy lub zawodowy wzgledu na dziedzing techniki
na obszarze Polski
Wzor Rozwiazanie dotycza- 10 lat Prawo wytacznego Rozwigzanie nowe, uzyteczne,
Uzytkowy ce ksztattu, budowy korzystania w o charakterze technicznym
(Utility lub zestawienia sposob zarobkowy
model) przedmiotu o trwafej lub zawodowy na
postaci obszarze Polski
Wzor Posta¢ wytworu lub 25 lat Prawo wytacznego Nowa, posiadajgca indywidual-
przemysto- jego czesci nadana korzystania ny charakter
wy (Indu- mu przez cechy linii, w spos6éb zarobko-
strial desi- konturdéw, ksztattow, wy lub zawodowy
gn) kolorystyke, strukture, na obszarze Polski
lub materiat wytworu
oraz przez jego
omamentacje
Znak Oznaczenie przedsta- 10 lat, Prawo wytacznego Nadaje sie do odrézniania
towarowy wione w sposéb mozliwos¢ uzywania w sposéb w obrocie towaréw lub ustug
(Trademark) | graficzny lub takie, odnowienia zarobkowy lub jednego przedsiebiorstwa od
ktére da sie w sposéb ochrony na zawodowy na tego samego rodzaju towaréw
graficzny wyrazi¢ kolejne obszarze Polski lub ustug innych przedsig-
okresy (m.in. umieszczanie biorstw
10-letnie na towarach lub ich
opakowaniach
i wprowadzanie tych
towaréw do obrotu,
umieszczanie na
dokumentach,
postugiwanie sie
w celu reklamy)
Oznaczenie Oznaczenie stowne Nieograni- Prawo uzywania Odnosi si¢ bezposrednio lub
geogra- czone w obrocie, o ile posrednio do nazwy miejsca,
ficzne w czasie, towary spetniaja miejscowosci, regionu lub kraju
(Geo- trwa od warunki korzystania (teren), identyfikuje towar jako
graphical dokonania Z oznaczenia pochodzacy z tego terenu,
indication) wpisu do geograficznego a okreslona jakos$¢, dobra
rejestru opinia lub inne cechy towaru sg
oznaczen przypisywane przede wszystkim
geograficz- pochodzeniu geograficznemu
nych tego towaru
Topografie Rozwigzanie polega- 10 lat Prawo wytacznego Polega na przestrzennym,
uktadow jace na rozplanowaniu korzystania wyrazonym w dowolny sposéb
scalonych elementéw oraz w spos6éb zarobko- rozplanowaniu elementéw,
(Topogra- potaczen uktadu wy lub zawodowy z ktérych co najmniej jeden jest
phies of scalonego na obszarze Polski elementem aktywnym oraz
integrated wszystkich lub czesci potaczen
circuits) ukfadu scalonego; oryginalne
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We wstepie przedstawiliSmy niektére dane dotyczace liczby zgloszen do Urzedu Pa-
tentowego m.in. wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemystowych. Uwage zwracato
stosunkowo niewielkie zainteresowanie ochrong tych débr w Polsce i — z wyjatkiem
znakéw towarowych — stagnacja w tej dziedzinie w dtuzszych okresach.

Tu chcemy przedstawi¢ informacj¢ dotyczaca naktadéw na badania i rozwdj, deter-
minujacych w duzym stopniu poziom innowacji w Polsce w nadchodzacych latach.
Niestety rowniez w tej dziedzinie trudno wskaza¢ zjawiska dajace podstawy do
optymizmu. I tak naktady na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa w stosunku do Pro-
duktu Krajowego Brutto spadly z 1,52% w 1980 r. 1 0,81% w 1991, do 0,65%
w 2001 r. Udziat podmiotéw gospodarczych w naktadach na dziatalno$¢ badawczo-
-rozwojowa wynosit 29% w roku 1996, 31% w roku 1999 i 24% w roku 2001. Nie
poréwnujac si¢ nawet z Japonia, czy Korea, gdzie w roku 2000 udziat ten wynosit
ponad 70%, trzeba stwierdzi¢, ze w przypadku Unii Europejskiej przekracza on
znaczaco 50%, np. w roku 1999 — 56%. Nie jest zadna pociecha, ze w tym samym
czasie udziat $rodkéw na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa, pochodzacych z bu-
dzetu panstwa wzrést do niemal 65%, osiagajac najwyzsza warto$¢ w catym okresie
od 1995 r. Przewazajacy udziat srodkéw budzetowych w finansowaniu dziatalnosci
badawczo-rozwojowej to cecha krajow stabie;j rozwinif;tych105 .

19 Wszystkie dane pochodza z opracowania Nauka i technika w 2001 r. GUS, Warszawa 2003, s. 29 i nast.
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Stownik

Dziala w zlej wierze — ten, kto wie lub ze wzgledu na okoliczno$ci powinien wie-
dzie¢, ze prawo, ktére on wykonuje mu nie stuzy.

Oplaty

Urzad Patentowy pobiera oplaty jednorazowe oraz oplaty okresowe w zwiazku
z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw
towarowych, oznaczen geograficznych, topografii uktadéw scalonych (art. 222.1).
Tabele optat sa przedstawione w Zataczniku 5, Urzad pobiera takze jednorazowa
oplat¢ za zamieszczenie w ,,Wiadomo$ciach Urzedu Patentowego” informacji
o udzieleniu patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz za publikacj¢ tych
czesci zgloszenia, ktore podlegaja publikacji, a takze za wydanie dokumentu stwier-
dzajacego udzielenie prawa.

Warto mie¢ na uwadze, ze w przypadku, gdy zglaszajacy wykaze, ze nie jest
w stanie ponie$¢ optaty za zgloszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego w peinej
wysokosci Urzad Patentowy zwolni go czgéciowo od tej oplaty. Pozostata czgsc
oplaty nie moze by¢ nizsza niz 30% optaty naleznej. Natomiast m.in. w przypadku,
gdy wnioskodawca wykaze, ze nie jest w stanie ponieS¢ w pelnej wysokos$ci optat
okresowych za ochrong¢ wynalazku lub wzoru uzytkowego Urzad Patentowy zwolni
go czgsciowo lub catkowicie od tej optaty. Nie dotyczy to jednak optat za okresy
przekraczajace dziesig¢ lat od zgtoszenia.

Patent europejski

Patent europejski to nazwa patentu udzielonego na mocy Konwencji o patencie
europejskim, sporzadzona w Monachium w 1973 ' Na mocy tej konwencji
utworzono m.in. Europejski Urzad Patentowy (EPO), (adres internetowy
http://www.european-patent-office.org). Patent europejski wydawany jest po
przeprowadzeniu stosownej procedury (przedstawionej w punkcie 1.12.2). Patent
europejski czgsto poréwnuje si¢ do ,,wiazki” patentéw krajowych, bowiem uzyska-
nie patentu europejskiego przyznaje jego wiascicielowi w kazdym panstwie, w sto-
sunku do ktérego zostat udzielony, takie same prawa, jakie przyznawalby patent
krajowy udzielony w tym panstwie (art. 64.1 Konwencji).

Patenty europejskie udzielane sa na wynalazki, ktére nadaja si¢ do przemystowego
stosowania, sa nowe i posiadaja poziom wynalazczy (art. 52.1 Konwencji). Osoby

1% Tabele przedstawiono w wersji obowiazujacej w momencie przygotowywania Poradnika do druku, dlatego
warto je poréwnywac¢ z informacjami o oplatach zamieszczonymi na stronie internetowej Urzgdu Patento-
wego: www.uprp.pl

107 Tekst konwencji o udzielaniu patentéw europejskich z dnia 5 pazdziernika 1973 r. zamieszczono w Dz.U.
nr 79 z 2004 r. Konwencji tej nie nalezy myli¢ z podpisang w 1975r. w Luksemburgu Konwencja o Paten-
cie Wspdlnoty, ktéra dotad nie weszta w zycie.
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fizyczne 1 prawne, majace miejsce zamieszkania (gléwna siedzibg) na terytorium
jednego z panstw stron konwencji, moga by¢ reprezentowane przez upowaznionego
pracownika. Pozostale osoby musza by¢ reprezentowane przez pelnomocnika we
wszystkich postgpowaniach, z wyjatkiem dokonywania zgloszenia patentowego.
Petnomocnikiem w postepowaniu przed EPO moze by¢ tylko osoba wpisana na list¢
petnomocnikéw, prowadzona przez EPO. Kazda osoba moze wnie$¢ sprzeciw wo-
bec decyzji o udzieleniu patentu, w ciggu 9 miesigcy od publikacji informacji na ten
temat. W wyniku sprzeciwu moze doj$¢ do uniewaznienia patentu.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze w zwiazku z uzyskaniem przez Polske cztonkostwa
w Europejskiej Organizacji Patentowej i wejsciem w zycie ustawy z 14.03.2003 r.
o dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych oraz skutkach patentu europej-
skiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 65, poz. 598) europejskie zgloszenie
patentowe (z wyjatkiem europejskich zgtoszen wydzielonych) moze by¢ dokonane
w Urzegdzie Patentowym RP. Obywatel polski lub osoba prawna, majaca odpowied-
nio miejsce zamieszkania lub siedzibg na terytorium Polski, zobowiazany jest do
dokonania europejskiego zgloszenia patentowego w Urzedzie Patentowym. Nie
obowiazuje w tym przypadku przepis ustawy prawo wtasnosci przemyslowej sta-
nowiacy, ze jezeli polski przedsigbiorca chce uzyska¢ na wynalazek patent za grani-
ca, to zgloszenie takie moze by¢ dokonane dopiero po zgloszeniu wynalazku do
ochrony w polskim Urzedzie Patentowym (art. 40). Przez uzyskanie patentu euro-
pejskiego, w ktérym Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa si¢ takie
same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy. Uprawniony
z patentu jest obowiazany do ztozenia w Urzedzie Patentowym tlumaczenia patentu
europejskiego na jezyk polski, w terminie 3 miesigcy od opublikowania informacji
0 jego udzieleniu przez Europejski Urzad Patentowy.

Pierwszenstwo

Pierwszenstwo do uzyskania praw wylacznych okresla, kto moze uzyskaé ochro-
nglog. Ochrong przyznaje si¢ mianowicie temu podmiotowi, ktéry pierwszy
(w dacie pierwszenstwa) dokonal zgloszenia do ochrony. W praktyce, najczgsciej
data pierwszenstwa jest data dokonania zgloszenia, a doktadnie data wptywu zglo-

szenia do Urzedu Patentowego.

Data pierwszenstwa moze by¢ jednak réwniez data wynikajaca z wcze$niejszego
zgloszenia wynalazku, wzoru lub znaku w innym panstwie (przywilej konwen-
cyjny). W mysl Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej (ktérej
Polska jest sygnatariuszem) o pierwszenstwie decyduje data pierwszego prawidlo-
wego zgloszenia dokonanego w jakimkolwiek kraju cztonkowskim Konwencji.
Pézniejsze zgloszenie, dokonane np. w Polsce musi wéwczas ustapi¢ zgloszeniu
dokonanemu wczes$niej w innym kraju. Tak si¢ stanie, o ile zglaszajacy z ta wcze-
$niejsza data dokona zgtoszenia réwniez w Polsce. Ma on na to w przypadku wy-

1% Pierwszenstwo do uzyskania praw wylacznych dotyczy wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemysto-
wych oraz znakéw towarowych. Nie dotyczy ochrony oznaczen geograficznych, na ktére w ogéle nie
mozna uzyskaé praw wytacznych, a jedynie uprzywilejowanie co do korzystania.
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nalazkéw i wzoréw uzytkowych 12 miesigcy, a w przypadku wzoréw przemysto-
wych i znakéw towarowych 6 miesigcy (art. 14, art. 124). Jezeli nie dojdzie do ta-
kiego zgloszenia, to pierwszenstwo pozostaje przy zgtoszeniu dokonanym z pdz-
niejsza data w Polsce.

Data pierwszenstwa moze by¢ takze data wystawienia wynalazku, wzoru lub
znaku na wystawie (przywilej z wystawy). Przywilej pierwszenstwa z wystawy
odnosi sig¢ do wystaw migdzynarodowych (oficjalnych lub oficjalnie uznanych).
Przywilej pierwszenstwa dotyczy takze publicznych wystaw krajowych, w Polsce
wskazanych przez Prezesa Urzgdu Patentowego w formie obwieszczenia (art. 15).
Do wystaw publicznych, dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub towaru oznaczonego znakiem towa-
rowym decyzjami Prezesa Urzedu Patentowego zaliczono m.in. ponad 30 wystaw
organizowanych przez Migdzynarodowe Targi Poznanskie oraz Targi Kielce, ponad
20 organizowanych przez Centrum Targowe ,,Chemobudowa-Krakéw”, kilkanascie
imprez organizowanych przez Migdzynarodowe Targi Lodzkie, Migdzynarodowe
Targi Gdanskie, Migdzynarodowe Targi Katowickie.

Pierwszenstwo to przystuguje pod warunkiem dokonania zgloszenia do Urzedu
w okresie 6 miesiecy od daty wystawienia. W pisSmiennictwie zwraca si¢ uwagg,
ze pierwszenstwo z wystaw miedzynarodowych musi by¢ respektowane, natomiast
z wystaw krajowych nie musi. Dlatego na pewno przywilej pierwszenstwa z wysta-
wy jest pozyteczny, gdy zglaszajacy ubiega si¢ o ochron¢ wytacznie w Polsce.
W przeciwnej sytuacji najlepiej przed wystawieniem rozwiazan, ktére maja by¢
chronione, zgtosi¢ je wczesniej w Urzedzie Patentowymmg.

Rzecznik patentowy

Status rzecznikow patentowych okresla ustawa''’. Zawéd rzecznika patentowego
polega na $wiadczeniu pomocy — w sprawach wtasnosci przemystowej — osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym
osobowosci prawnej. Do zadan rzecznika nalezy uzyskiwanie, zachowywanie, wy-
konywanie oraz dochodzenie praw odnoszacych si¢ do przedmiotéw witasnosci
przemystowej, a w szczeg6lnosci do wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych oraz topografii uktadéw scalonych, a takze do znakéw towarowych,
nazw handlowych i oznaczen geograficznych.

Zawod rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Rzecznik
w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom. Wykonuje zawdéd w kancelarii
patentowej lub na rzecz pracodawcy albo na podstawie uméw cywilnopraw-
nych. Rzecznik patentowy wystepuje w charakterze petnomocnika w postgpowaniu

109 Szerzej na temat pierwszenstwa W. Kotarba, Ochrona..., s. 93-96.
19 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 509 z pézniej.
zmian.).
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przed Urzgdem Patentowym, Naczelnym Sadem Administracyjnym oraz przed in-
nymi sadami i organami orzekajacymi w sprawach wtasnosci przemystowe;.

Rzecznik patentowy podczas i w zwiazku z wykonywaniem czynnosci zawodowych
korzysta z ochrony prawnej przystugujacej adwokatowi. Rzecznik nie moze przyjac
zastepstwa lub udzieli¢ pomocy, jezeli zastgpowal strong przeciwna lub udzielit jej
pomocy w tej samej badz zwiazanej z nia sprawie; nie moze réwniez przyjac za-
stgpstwa lub udzieli¢ pomocy w sprawie, w ktdrej bral lub bierze udziat z upowaz-
nienia organéw administracji rzadowej lub samorzadowej. Optaty za czynno$ci
rzecznikéw patentowych, wykonujacych zawdéd w kancelariach patentowych oraz
zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustala umowa z klientem.

Rzecznik patentowy jest obowiazany zachowaé¢ w tajemnicy wszelkie informacje,
ktére uzyskal w zwiazku z wykonywaniem czynno$ci zawodowych. Rzecznik pa-
tentowy wykonujacy zawdd w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej podlega obowigzkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cy-
wilnej za szkody wyrzadzone przy $wiadczeniu pomocy w sprawach wlasnosci
przemystowe;j.

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po ztozeniu $§lubo-

wania, z dniem dokonania wpisu na list¢ rzecznikéw patentowych, prowadzong

przez Urzad Patentowy. Lista rzecznikéw patentowych jest jawna.

Na liste rzecznikéw patentowych moze by¢ wpisany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pelna zdolno$¢ do czynnoS$ci prawnych i1 korzysta z petni praw publicznych,

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje
rekojmig prawidlowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

4) ukonczyt magisterskie studia wyzsze o kierunku przydatnym do wykonywania
zawodu rzecznika patentowego, w szczegdlnosci techniczne lub prawnicze,

5) odbyt aplikacje rzecznikowska na warunkach okreslonych w ustawie i zlozyt
egzamin kwalifikacyjny.

Urzad Patentowy wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listg¢ rzecznikéw
patentowych, legitymacje, ktéra potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz uzy-
wania tytulu zawodowego ,rzecznik patentowy”. Ogét rzecznikéw patentowych
1 aplikantéw rzecznikowskich tworzy Polska Izbg¢ Rzecznikéw Patentowych.

Urzad Patentowy

Centralny organ administracji rzadowej w sprawach z zakresu wlasno$ci przemy-
stowej. Podlega on Radzie Ministréw. Urzad wykonuje zadania w sprawach wta-
snosci przemystowej, wynikajace z ustawy, z przepiséw odrebnych oraz z uméw
migdzynarodowych.

Do zadan Urzedu Patentowego nalezy w szczegdlnosci:
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1) przyjmowanie i badanie zgloszen dotyczacych wynalazkéw, wzoréw uzytko-
wych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych
oraz topografii uktadéw scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;

2) orzekanie w sprawach udzielania patentéw i dodatkowych praw ochronnych na
wynalazki i praw ochronnych na wzory uzytkowe oraz znaki towarowe, a takze
praw z rejestracji wzoréw przemystowych, oznaczen geograficznych i topografii
uktadéw scalonych;

3) rozstrzyganie spraw w postgpowaniu spornym w zakresie okre§lonym ustawa;

4) prowadzenie rejestréw, (o ktérych mowa w art. 228 ustawy);

5) wydawanie organu urzgdowego pod nazwa ,,Wiadomosci Urzedu Patentowego”
oraz wydawanie ,,Biuletynu Urze¢du Patentowego”;

6) udzial w pracach organéw mig¢dzynarodowych z tytutu zawartych przez Rzecz-
pospolita Polska uméw migdzynarodowych w sprawach z zakresu wtasnosci
przemystowej, w szczegdlnosci Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci
przemystowe;j;

7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opiséw patentowych.

Na czele Urzedu Patentowego stoi Prezes. Prezesa Urzedu Patentowego powotuje
i odwotuje Prezes Rady Ministréw.

Informacje dotyczace kontaktéw z Urzedem Patentowym podane sa w pkt 7.1.

Wyczerpanie praw

Wprowadzajac towar (wytworzony wg patentu, opatrzony znakiem towarowym itd.)
do obrotu’ uprawniony traci prawo kontrolowania jego dalszej dystrybucji.

Innymi slowy, wyczerpanie prawa oznacza, iz legalnie nabyty wyréb moze by¢ od
tego momentu oferowany do dalszej sprzedazy tak, jak kazdy inny przedmiot mate-
rialny. Wlasciciel praw wytacznych nie moze odtad powolywac si¢ na swe prawa.
Zostaly one wyczerpane. Natomiast nabywca towaru moze odsprzeda¢ towar bez
zgody uprawnionego.

Ze wzgledu na skutek terytorialny wprowadzenia do obrotu mozna wyrézni¢ wy-
czerpanie krajowe i regionalne (migdzynarodowe). W pierwszym przypadku wpro-
wadzenie do obrotu na terytorium Polski towaru, np. wytworzonego wedlug wyna-
lazku, przez uprawnionego lub za jego zgoda powoduje w stosunku do tego kon-
kretnego egzemplarza wyrobu utrat¢ praw wytacznych.

W drugim przypadku wyczerpanie zachodzi, gdy wprowadzenie do obrotu danego
towaru nastgpito na terytorium wybranych krajéw, w naszym przypadku — od mo-
mentu cztonkostwa w UE — Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konsekwen-
cji, w razie wprowadzenia do obrotu towaru przez uprawnionego lub za jego zgoda
w jednym z krajéw ww. obszaru, uprawniony w Polsce nie moze sprzeciwi¢ si¢
wwozowi tego towaru i jego dalszej dystrybucji w Polsce. I przeciwnie, uprawniony

" Lub zgadzajac si¢ na wprowadzenie towaru przez inna osobe.
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bedzie moégt skutecznie wystapi¢ z roszczeniem zakazujacym, jezeli ten towar zostat
wprowadzony przez niego lub za jego zgoda w kraju nie objg¢tym skutkiem wyczer-
pania. Nalezy doda¢, ze Europejski Obszar Gospodarczy tworzony jest przez pan-
stwa nalezace do Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolne-
go Handlu), a konkretnie trzy sposréd panstw EFTA nie nalezacych do UE, tj. Nor-
wegig, Islandig i Lichtenstein.

Przyjety model regulacji jest wzorowany na koncepcji regionalnego wyczerpania
w Unii Europejskiej. Wyczerpanie regionalne w dziedzinie wlasnosci intelektualne;j
koresponduje z regionalnym wyczerpaniem praw autorskich (art. 51 ust. 3 ustawy
z 1994 1. 1onprawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. nr 80/2000,
poz. 904) ~.

12 Hasto — Wyczerpanie praw — opracowano wykorzystujac nastepujace publikacje: R. Skubisz, Wyczerpanie
praw, W. Kotarba, Ochrona wtasnosci..., M. Smycz, Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej LEX/el.2002.
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Zataczniki

Formularze zgloszeniowe zamieszczono tu w wersji obowiazujacej w momencie
oddawania Przewodnika do druku. Aktualne wersje formularzy zamieszczane s na
stronie internetowej Urzedu Patentowego www.uprp.pl

Zalacznik 1 — Formularz zgloszenia wynalazku i wzoru uzytkowego
Zalacznik 2 — Formularz zgloszenia wzoru przemystowego
Zatacznik 3 — Formularz zgloszenia znaku towarowego

Zalacznik 4 — Formularz zgloszenia oznaczenia geograficznego

Zatacznik 5 — Rozporzadzenie RM z 29.08.2001 r. w sprawie oplat, z zatlagczonymi
tabelami

Zalacznik 6 — Artykuty 131 i 132 ustawy Prawo wilasnosci przemystowe;j
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Zalacznik 1

INT ettt e
Miejsce na pieczatke zgtaszajacego
Data zgh ..o
ZNEAK .ot Int. CL o
podpis cztonka podpis przewod.
Komisji Klasyfik.

(wypetnia Urzad Patentowy)

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]J
00-950 WARSZAWA,

Al Niepodlegtosci 188/192

Skr. poczt. 203

PODANIE

ZGLASZAJACY "

Numer statystyczny zgltaszajacego wg systemu REGON ........cccoooiiiiiiiiiniiiiniiiiiciccseeeetceeeseeeie e
PELNOMOCNIK *

Wnosze (wnosimy) o udzielenie  : patentu na wynalazek” prawa ochronnego na wzér uzytkowy"
dodatkowego do”

PO EYLUIBIN oottt b et b e et b et es ettt b e e et e b et et b e et be e et
(poda¢ tytut wynalazku lub wzoru uzytkowego)

Oswiadczenie o korzystaniu z pierwszenstwa * :

Data zgtoszenia Kraj zgtoszenia Numer zgtoszenia Dla zastrz.
(data wystawienia) (miejsce i kraj wystawy) (nazwa wystawy) numer

TWORCA(Y) WYNALAZKU (WZORU UZYTKOWEGO)
OO TP PRROPRORPON



“ niepotrzebne skreslié

PODSTAWA PRAWA DO PATENTU (PRAWA OCHRONNEGO) ¥ wypehnié, jezeli zglaszajacy nie jest twérca

wynalazku (wzoru uzytkowego)

SPIS ZALACZONYCH DOKUMENTOW

Opis wynalazku (wzoru) w trzech egzemplarzachpo ........ arkuszy kazdy
Zastrzezenia w trzech egzemplarzachpo........ arkuszy kazdy

Skrét w dwéch egzemplarzach

Rysunek w trzech egzemplarzachpo........ arkuszy kazdy ”

Dokument pelnomocnictwa

© N LR W

(podpis zgtaszajacego lub petnomocnika
ze wskazaniem nazwiska i imienia) ¥

Os$wiadczenie na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej:
Zgadzam(y) si¢ na udostgpnienie przez Urzad Patentowy osobom trzecim informacji o dokonaniu zgtoszenia
z ujawnieniem numeru, daty zgloszenia, tytutu zgloszenia oraz zglaszajacego.

(po pis zgtaszajacego lub pelnomocnika)
POUCZENIE

ad 1.  Wskazujac w podaniu zglaszajacego nalezy wymieni¢ jego nazwe¢ w przypadku, gdy jest on osoba
prawna.
Jezeli zglaszajacym jest podmiot gospodarczy nie posiadajacy osobowosci prawnej, w podaniu nalezy wy-
mieni¢ nazwisko i imig¢ osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.
Jezeli zglaszajacym jest panstwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej,
wystgpujaca w imieniu Skarbu Pafistwa, w podaniu nalezy wymienic jej nazwg.
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ad 2.

ad 3.

ad 4.

ad 5.

ad 6.
ad 7.

ad 8.

ad 9.

Jezeli petnomocnik wystgpuje (art. 236 1 237 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemy-
stowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) Dokument pelnomocnictwa
powinien by¢ opatrzony optata skarbowa.

Nalezy okresli¢ doktadnie rodzaj zadanej ochrony; w razie ubiegania si¢ o patent dodatkowy nalezy
podac¢ takze numer patentu gléwnego lub numer zgloszenia.

Wypetnienie wszystkich rubryk o§wiadczenia, facznie z rubryka ostatnia, jest rownoznaczne ze ztozeniem
takze o$wiadczenia o datach pierwszenstwa (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119).

Zwraca sig uwagg na przepisy art. 11, 20, 21, 59, 67 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej; jezeli prawo
do uzyskania patentu (prawa ochronnego) przystuguje zglaszajacemu jako nastgpcy prawnemu, nalezy
okresli¢ podstawe tego nastgpstwa.

Moga to by¢ np. wnioski na podstawie art. 38, art. 43 ust. 1 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;.
Rysunki nalezy dotaczy¢ jezeli sa niezbedne do zrozumienia wynalazku; w razie ubiegania sig
o prawo ochronne na wzér uzytkowy zgloszenie musi zawiera¢ rysunek(ki) wzoru uzytkowego (art. 97
ust. 2 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej).

Jezeli jest dwoch lub wigcej zgtaszajacych i nie dziataja przez wspdlnego pelnomocnika i w kazdym
przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niz adres pelnomocnika lub siedziby zglaszajacego.
Jezeli jest dwoch lub wigeej zgtaszajacych i nie dzialaja przez wspdlnego pelnomocnika, podanie
powinno by¢ podpisane przez wszystkich zgltaszajacych; tak samo nalezy podpisac opis, zastrzezenia,
rysunki i skrét opisu zataczone do podania.

W zakresie wynalazkéw i wzoréw uzytkowych obowiazuja w Polsce m.in. nastgpujace akty normatywne:

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatry-
wania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postgpowania spornego przed Urzgdem
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 92, poz. 1018);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie optat zwigzanych
z ochrong wynalazkow, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geogra-
ficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz.U. Nr 35, poz. 309).

UWAGA: Wszystkie czgéci zgloszenia (opis, zastrzezenia, rysunki oraz skrét opisu) powinny by¢ przedsta-
wione w takiej formie, aby mogty by¢ bezposrednio reprodukowane.

UP RP. DW. Zam. 222/2004. N. 300 egz.
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Miejsce na pieczatke zgtaszajacego

PODANIE

Zalacznik 2

Data zgth ...c.ooveveiee

(wypetnia Urzad Patentowy)

URZAD PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]J

00-950 WARSZAWA,
Al Niepodlegtosci 188/192

Skr. poczt. 203

ZGEASZATACY e e e et

Numer statystyczny zgtaszajacego wg systemu REGON

PEENOMOUCNIK ..o s e e e aes s seeseeseene

Wnosze (wnosimy) o udzielenie prawa z rejestracji na wzor przemystowy
PO LYLUIBIN ettt ettt ettt et b e s et b e a e st et e et e bt n e e s et et e beeneene et ensenens

Os$wiadczenie o korzystaniu z

ierwszenstwa:

Data zgloszenia
(data wystawienia)

Kraj zgloszenia
(miejsce i kraj wystawy)

Numer zgltoszenia
(nazwa wystawy)

Dla odmian
numer

TWORCY WZORU PRZEMY SLOWEGO:
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SPIS ZAL.ACZONYCH DOKUMENTOW:

Nk W=

Opis wzoru przemystowego w trzech egzemplarzachpo........ arkuszy kazdy
TNustracje ¥ w trzech egzemplarzachpo ... .. ... arkuszy

Tlustracja zbiorcza ¥ w trzech egzemplarzach

Fotografie ® w trzech egzemplarzachpo . ... . ... arkuszy

Dokument petnomocnictwa

(podpis zgtaszajacego lub petnomocnika
ze wskazaniem nazwiska i imienia)

POUCZENIE

1))
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Wskazujac w podaniu zgtaszajacego nalezy wymieni¢ nazwg w przypadku, gdy jest on osoba prawna.
Jezeli pelnomocnik wystgpuje (art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci prze-
mystowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)

Zwraca si¢ uwagg na przepisy art. 11, 12 i 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemy-
stowej; jezeli prawo do uzyskania prawa z rejestracji przystuguje zglaszajacemu jako nastgpcy prawnemu,
nalezy okresli¢ podstawg tego nastgpstwa.

Zgloszenie wzoru przemystowego zawiera ilustracje, a w szczegélnosci rysunki lub fotografie (art. 108
ust. 2 ww. ustawy). Zgloszenie moze réwniez zawiera¢ prébki materiatu wiékienniczego. Ilustracja po-
gladowa wzoru przemystowego bedzie zamieszczona w ogloszeniu o udzieleniu prawa z rejestracji.

Jezeli zgloszenie zawiera odmiany, to wszystkie odmiany wzoru powinny by¢ przedstawione w figurach
na jednym arkuszu A4.

Fotografie powinny by¢ wykonane technika umozliwiajaca otrzymanie reprodukcji (pkt 18 zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpa-
trywania zgloszen wzoréw przemystowych, Dz.U. Nr 40 poz. 358). Nie moga by¢ mniejsze niz 5 cm x 5
cm i wigksze niz 13 cm x 18 cm (pkt 19 zalacznika nr 1 do ww. rozporzadzenia).

Dokument pelnomocnictwa powinien by¢ opatrzony optata skarbowa w znaczkach skarbowych.

Jezeli jest dwoch lub wigceej zglaszajacych i nie dziataja przez wspélnego pelnomocnika i w kazdym przypadku,
edy adres do korespondencji jest inny niz adres pelnomocnika lub siedziby zglaszajacego.

W zakresie wzoréw przemystowych obowiazuja w Polsce nastgpujace akty normatywne:

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wilasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpa-
trywania zgtoszen wzoréw przemystowych (Dz.U. Nr 40 poz. 358);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie optat zwigzanych
z ochrong wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP DW. Zam. 223/2004. N. 300 egz.
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Zalacznik 3

Miejsce na pieczatke zgtaszajacego Data zgh ..o

ZNaK oo (wypetnia Urzad Patentowy)

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
00-950 WARSZAWA,

Al Niepodlegtosci 188/192

Skr. poczt. 203

PODANIE

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy *)

prawa ochronnego na wspélny znak towarowy " *)

prawa ochronnego na wspélny znak towarowy gwarancyjny > *)
wspélnego prawa ochronnego na znak towarowy > *)

LZGEASZAJACY ¥ .o
(nazwisko i imig lub nazwa zgtaszajacego — patrz uwagi)
siedziba (lub adres zgtaszajacego)
Numer statystyczny zglaszajacego wg systemu REGON . ... .. ... ... ... ... i,
2. Pelnomocnik ® ..
(nazwisko i imig oraz adres petnomocnika — patrz uwagi)
3. 0PiS ZNAKUE @ oo 4. Znak towarowy "

5. Kolorystyka znaku: ¥ czarno-bialy **) o barwny **) o

6. O$wiadczenie 0 KOrzystaniu z PIerwSZEAStWa: ..........co.ovueveeveeceececeeeiee e eeeeeeseesees e sesee e sees s neenee e
(data, kraj — patrz uwagi)

7. Wykaz towaréw i/lub ustug, do ktérych oznaczania jest przeznaczony znak towarowy ze wskazaniem klas
odnoszacych sig do okre§lonych towaréw — jezeli zawiera nie wiecej niz 15 wyrazéw (patrz uwagi)*: '

Towary lub ustugi: Klasa:

“ niepotrzebne skresli¢
oy . Lo
wlasciwe zakresli¢ krzyzykiem
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11. Zataczniki**):

PN R L=

O 5 identycznych fotografii lub odbitek znaku towarowego'”

2 fotografie lub odbitki w kolorze czarno-biatym'?

dokument pierwszenstwa wynikajacego z wczesniejszego zgloszenia

dokument pierwszenstwa wynikajacego z wcze$niejszego wystawienia towaréw na wystawie
dokument przeniesienia pierwszenstwa

dokument petnomocnictwa (jezeli zgtaszajacy dziata przez pelnomocnika)
regulamin znaku '¢

dowdd wniesienia optaty od podania, jezeli optata zostata uiszczona;

15)

Ooooooao

Uwaga: optate w wysokosci 500 zt do trzech klas towarowych'” oraz dodatkowo po 100 zt od kazdej klasy

6)

7

powyzej trzech klas towarowych '” nalezy uiécié na konto Urzedu Patentowego RP:

NBP O/0O Warszawa Nr 93101010100025832231000000,
podajac na przekazie (przelewie) datg zgloszenia i znak badz jego rodzaj)

(podpis zgtaszajacego lub pelnomocnika)

POUCZENIE

art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnoéci przemystowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286

art. 137 ust. 1 ww. ustawy.

art. 122 ust. 1 ww. ustawy.

Wskazujac w podaniu nazwg zglaszajacego nalezy wymieni¢ nazwe przedsigbiorstwa w przypadku oséb
prawnych.

Jezeli zgtoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Panstwa przez organ administracji rzadowej albo
panstwowa jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako zglaszajacego nalezy po-
da¢ nazwg tego organu lub jednostki (§5 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 lipca
2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych, Dz.U. Nr 115 poz. 998).
Pelnomocnikiem strony w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym moze by¢ tylko rzecznik patento-
wy (art. 236 ust. 1 ww. ustawy).

Jezeli znak jest litera, cyfra, napisem, rysunkiem lub kompozycja kolorystyczna, nalezy zamiesci¢ opis
znaku, gdy samo przedstawienie nie jest wystarczajace do jego pelnego zobrazowania (§ 6 ust. 4 ww.
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8)

10)
11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

rozporzadzenia). Jezeli znak sktada sig z kilku odrgbnych czgsci przeznaczonych do tacznego uzywania
lub ma formg przestrzenna nalezy zamiesci¢ opis z wyjasnieniem, co on przedstawia i w razie potrzeby,
w jaki sposéb ma by¢ uzywany (§ 6 ust. 5 ww. rozporzadzenia). Znaki barwne przedstawia si¢ w kolo-
rach z podaniem wykazu uzytych koloréw, wskazujac, ktérych elementéw znaku dotycza te kolory (§ 6
ust. 3 ww. rozporzadzenia).

Kazdy znak towarowy nalezy zgtosi¢ oddzielnie.

Za jeden znak uwaza si¢ oznaczenie obejmujace jedno zestawienie koloréw (art. 138 ust. 2 ww. ustawy).
Art. 1241 125 ww. ustawy oraz §5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia.

Jezeli wykaz towarow obejmuje wigcej niz 15 wyrazéw, nalezy sporzadzi¢ go na odrebnym arku-
szu (art. 141 ust. 1 ww. ustawy). Przy sporzadzaniu wykazu nalezy jednoczesnie wskaza¢ klasy od-
noszace si¢ do okreslonych towaréw zgodnie z aktualng klasyfikacja przyjeta na podstawie Poro-
zumienia nicejskiego (§ 7 ust. 2 ww. rozporzadzenia). Tekst klasyfikacji jest dostgpny na stronie in-
ternetowej Urzedu: www.uprp.pl

Nalezy wskazaé, jezeli jest kilku zglaszajacych i nie dziataja przez wspdlnego petnomocnika (§5 ust. 3
pkt 2 ww. rozporzadzenia).

Na wniosek strony Urzad przekazuje pisma takze na dodatkowo wskazane przez strong adresy; od wnio-
sku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres nalezy wnie§¢ optatg¢ w wysokosci 100,- zt za
kazdy dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 ww. ustawy oraz zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie optat zwiazanych z ochrong wyna-
lazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych
i topografii uktadéw scalonych, Dz.U. Nr 35 poz. 309).

Fotografie lub odbitki nie moga by¢ mniejsze niz 3 cm x 3 cm i wigksze niz 5 cm x 5 cm; musza by¢
wykonane technika umozliwiajaca ich reprodukcje¢ (§9 ust. 1 ww. rozporzadzenia).

Nalezy je nadesta¢ w przypadku znakéw towarowych barwnych (§ 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporzadzenia).
Dokument pelnomocnictwa powinien by¢ opatrzony optata skarbowa w znaczkach skarbowych.

Dotacza si¢ go do zgloszenia wspdlnego znaku towarowego, wspdlnego znaku towarowego gwarancyj-
nego lub zgtoszenia znaku w celu uzyskania wspélnego prawa ochronnego (art. 138 ust. 3 ww. ustawy).
Whisuje si¢ inne zataczniki, zwlaszcza wymienione w §4 ust.1 pkt 6 i 7 ww. rozporzadzenia.

W zakresie znakow towarowych obowiazuja w Polsce nastgpujace akty normatywne:

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnos$ci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen znakéw towarowych (Dz.U. Nr 115 poz. 998).

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie optat zwiaza-
nych z ochrong wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP. DW. Zam. 224/2004. N. 500 egz.
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Zalacznik 4

Miejsce na pieczatke zgtaszajacego Data zgh ..o

ZNaK oo (wypetnia Urzad Patentowy)

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
00-950 WARSZAWA,

Al Niepodlegtosci 188/192

Skr. poczt. 203

PODANIE

o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

)

5. Wykaz przedsigbiorcéw, ktorzy uzywaja lub beda uzywac oznaczenia geograficznego — jezeli zawiera nie
wigcej niz 5 pozycji:




SPIS ZALACZONYCH DOKUMENTOW:

1. Opis okreslajacy szczegdlne cechy lub whasciwosci towaréw > w dwéch egzemplarzach

2. Doktadny opis granic terenu oraz mapa terenu wraz z objasnieniami ® w dwéch egzemplarzach
3. Dokument potwierdzajacy podstawe prawa ”’

4. Dokument pelnomocnictwa ¥

(podpis osoby dziatajacej w imieniu zglaszajacego
z podaniem petnionej funkcji lub podpis pelnomocnika)

POUCZENIE

1)  Zgloszenia moze dokonaé organizacja upowazniona do reprezentowania intereséw producentéw, dziata-
jaca na danym terenie (art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowe;j,
Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286). Zgloszenia moze dokona¢ takze or-
gan administracji rzadowej lub samorzadu terytorialnego, wlasciwy ze wzgledu na teren, do ktérego od-
nosi sig¢ oznaczenie geograficzne (art. 176 ust. 4 ww. ustawy).

2)  Doktadne okreslenie zgtaszanego oznaczenia geograficznego, ze wskazaniem sposobéw uzywania tego
oznaczenia w obrocie, w szczeg6lnosci na etykietach, opakowaniach lub towarach (§4 ust. 1 pkt 5 rozpo-
rzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgloszen oznaczen geograficznych, Dz.U. Nr 63 poz. 570).

3)  Jezeli wykaz zawiera wigcej niz 5 pozycji, nalezy go sporzadzi¢ na odrgbnym arkuszu (§4 ust. 3 ww. rozpo-
rzadzenia). Wskazanie przedsigbiorcéw powinno zawiera¢ co najmniej opisowe okreslenie aktualnej lub
przewidywanej liczby przedsigbiorcéw, z podaniem ich rozmieszczenia w terenie; moze by¢ réwniez spo-
rzadzone w formie wykazu zawierajacego nazwiska i imiona lub nazwg z podaniem siedziby (§4 ust. 2 ww.
rozporzadzenia).

4)  Powinny go wskaza¢ lub dotaczy¢ osoby dokonujace zgloszen zagranicznych oznaczen geograficznych.
Dowodem takim moze by¢ w szczegdélnosci kazda umowa migdzynarodowa, na podstawie ktérej ozna-
czenie geograficzne podlega ochronie (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).

5)  Opis okreslajacy szczegdlne cechy lub wtasciwosci towaréw powinien obejmowa¢ wskazanie tych cech
lub wiasciwosci, ktére maja charakteryzowa¢ towary oznaczone danym oznaczeniem geograficznym (§5
ust. 1 ww. rozporzadzenia).

6) Mapa powinna zawiera¢ oznaczenie skali, w jakiej zostata sporzadzona, i by¢ przedstawiona w formie
umozliwiajacej bezposrednia reprodukcjg; nie powinna zawiera¢ oznaczen odnoszacych si¢ do pionowe-
go uksztattowania terenu, chyba ze jest to konieczne do wskazania granic terenu. Powinna by¢ sporza-
dzona w formacie A4 (§6 ust. 2 1 3 ww. rozporzadzenia).

7) Dokument potwierdzajacy legitymacj¢ organizacji reprezentujacej producentéw do ubiegania sig
o uzyskanie ochrony oznaczenia geograficznego (§3 ust. 2 pkt 5 ww. rozporzadzenia).

8)  Dokument pelnomocnictwa powinien by¢ opatrzony optata skarbowa w znaczkach skarbowych.

W zakresie oznaczen geograficznych obowiazuja w Polsce nastgpujace akty normatywne:

— ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz
7 2004 r. Nr 33, poz. 286)

— rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgltoszen oznaczen geograficznych (Dz.U. Nr 63 poz. 570).

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie opfat zwigza-
nych z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP. DW. Zam. 225/2004. N. 20 egz.
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Zalacznik 5

Dz.U.01.90.1000

ROZPORZADZENIE
RADY MINISTROW
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie oplat zwigzanych z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoré6w przemystowych,
znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U.
22001 r. Nr 49, poz. 508) zarzadza sig, co nastgpuje:

§1.

§2.1.

§3.

§4.1.

§5.1.

§6.

§7.1.

§8.1.

Rozporzadzenie okresla szczegétowe zasady ustalania, uiszczania oraz wysokos¢ optat jednorazowych
oraz oplat okresowych pobieranych w zwiazku z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych.

Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si¢ przez to ustawg z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnos$ci przemystowe;j.
2. Powotane w rozporzadzeniu artykuly bez blizszego okreslenia oznaczajq artykuly ustawy.

Optaty pobierane w zwiazku z ochrong wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,

znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych ustala si¢ z uwzglednie-

niem:

1) poszczeg6lnych przedmiotéw wlasnosci przemystowej,

2) podzialu na optaty jednorazowe i okresowe,

3) kosztéw ponoszonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej ,,Urzedem
Patentowym”, w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,

4) wskaznika inflacji.

Wysokos¢ oplat zwiazanych z ochrona wynalazkéw i wzoréw uzytkowych okresla zafacznik 1 do

rozporzadzenia.

2. Wysoko$¢ optat zwigzanych z ochrona wzoréw przemystowych okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

3. Wysokos¢ optat zwiazanych z ochrona znakéw towarowych okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

4. Wysokos¢ optat zwigzanych z ochrong oznaczen geograficznych okresla zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.

5. Wysokos$¢ optat zwigzanych z ochrong topografii uktadéw scalonych okresla zatacznik nr 5 do roz-
porzadzenia.

Opfaty, o ktérych mowa w § 4, z zastrzezeniem ust. 3, uiszcza si¢ na rachunek Urzgdu Patentowego

gotéwka, przelewem lub przekazem pocztowym.

2. Optaty nalezne z réznych tytuléw uiszcza sig oddzielnie.

3. Optaty od wniosku o ztozenie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego lub rewizji nadzwy-
czajnej do Sadu Najwyzszego, skierowanego do innego organu niz Urzad Patentowy, uprawnione-
go do zlozenia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, uiszcza si¢ na rachunek tego organu.

Optata od wniesionego sprzeciwu podlega zwrotowi w przypadku uchylenia decyzji bez przekazania
sprawy do rozstrzygnigcia w postgpowaniu spornym.

Optata od wniosku o ztozenie przez Prezesa Urzedu Patentowego skargi do Naczelnego Sadu Admini-

stracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sadu Najwyzszego podlega zwrotowi w przypadku ztozenia

skargi lub rewizji.

2. W przypadku wniosku o zlozenie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego lub rewizji nad-
zwyczajnej do Sadu Najwyzszego, skierowanego do innego organu uprawnionego do zlozenia
skargi lub rewizji nadzwyczajnej, przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

Przepisy rozporzadzenia stosuje sig do:
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§9.
309

1) optat jednorazowych pobieranych od zgloszen, wnioskéw i innych czynnosci dokonywanych po
dniu wej$cia w zycie rozporzadzenia, chyba Ze optata zostata uiszczona przed dniem jego wejscia
w zycie,

2) optat okresowych, ktérych termin platnosci przypada po dniu wejscia w zycie rozporzadzenia,
chyba ze optata zostata uiszczona przed dniem jego wejScia w zycie, na podstawie przepisoéw
dotychczasowych, albo jej wysokos$¢ zostata okreslona w decyzji o udzieleniu prawa wylaczne-
go, wydanej przed dniem wej$cia w zycie rozporzadzenia.

Jezeli optata okresowa za ochrong wynalazku, uiszczona przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia
na podstawie przepiséw dotychczasowych, obejmuje optatg za czg$¢ kolejnego okresu ochrony przewi-
dzianego w rozporzadzeniu, to oplatg uzupetniajaca za ten kolejny okres ochrony nalezy uisci¢ w wyso-
kosci 50% oplaty okreslonej w rozporzadzeniu za ten okres, w terminie przewidzianym dla uiszczenia
oplaty za dany rok ochrony wedtug dotychczasowych przepiséw.

W przypadku wynalazkéw, na ktdre patent zostat udzielony wedtug dotychczasowych przepiséw na lat
15, optaty nalezne za 15 rok ochrony takiego wynalazku uiszcza si¢ w wysokosci 50% oplaty przewi-
dzianej w rozporzadzeniu dla széstego okresu ochrony.

Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
z dnia 2 marca 2004 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat zwigzanych z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw przemysltowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladéw scalonych

Dziennik Ustaw Nr 35 1847 — Poz 309

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemysto-
wej (Dz. U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarzadza sig, co nastgpuje:

§1.

§2.

§3.

§4.

W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie optat zwia-

zanych z ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towa-

rowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000)

zataczniki nr 1-5 otrzymuja brzmienie okre$lone w zatacznikach 1—5 do niniejszego rozporza-

dzenia.

Przepisy rozporzadzenia stosuje sig do:

1) optat jednorazowych pobieranych od zgtoszen, wnioskéw i innych czynnos$ci dokonywa-
nych od dnia wej$cia w zycie rozporzadzenia, chyba Ze oplata zostala uiszczona wcze$niej;

2) optat okresowych, ktérych termin ptatno$ci przy-pada od dnia wejscia w zycie rozporzadze-
nia, chyba ze optata za okre$lone lata ochrony zostala uiszczona wcze$niej, na podstawie
dotychczasowych przepisow, albo jej wysokos$¢ zostala okre§lona w decyzji o udzieleniu
prawa wylacznego, wydanej przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia.

Przepisy rozporzadzenia dotyczace optat okreslonych w zatacznikach: nr 1 Ip. 1.9 i I1.20, nr 2 Ip.
1.2, nr 3 Ip. 1.3 i 1.4 oraz nr 4 Ip. 2 stosuje si¢ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolita Polska
cztonkostwa w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes Rady Ministréw: L. Miller
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Zataczniki do rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 2 marca 2004 r. (poz. 309)

Zalacznik nr 1 do rozporzadzenia

TABELA OPLAT ZWIAZANYCH Z OCHRONA WYNALAZKOW 1 WZOROW UZYTKOWYCH

Lp. Wyszczegblnienie Wysoko$¢ optat
I _|Optaty jednorazowe
1 | Za zgloszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego 500,00 zt”
—  zakazda strong ponad 20 stron opisu, zastrzezen i rysunkow 2500z
Od oéwiadczenia o korzystaniu z pierwszenstwa — za kazde pierwszenstwo 100,00 z
2 | Za przekazanie (od zgloszenia PCT**) 30000 7t¥)
3 | Optata krajowa (od zgloszenia PCT#**)):
— gdy badania wstgpnego nie przeprowadzono 500,00 zt”
— gdy badanie wstgpne przeprowadzono 350007
— zakazda dodatkowg strong powyzej 20 stron thumaczenia opisu, zastrzezen i rysunkéw [25,00 z
— _od o$wiadczenia o korzystaniu z pierwszenstwa, za kazde pierwszefnstwo 100,00zt
4 | Za przekazanie europejskiego zgloszenia patentowego lub europejskiego zgloszenia paten-
towego w ramach PCT 300,00 z
5 | Od wniosku o dokonanie ogloszenia w terminie wczesniejszym 60,00 zt
6| Od wniosku o odroczenie optaty 40,00z
7 | Od wniosku o przywrdcenie terminu lub wniosku o uwzglednienie uchybienia terminu
z powodu nadzwyczajnych okolicznosci 70,00z
8 | Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgtoszony wynalazek 100007t
9 | Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 500,00
10 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
—  w zwiazku z wydanym postanowieniem™***) 50,00z
— w zwiazku z wydang decyzja 100,00

11 |Za publikacjg informacji o udzielonym patencie, publikacj¢ informacji o udzielonym
dodatkowym prawie ochronnym i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu lub za

publikacje thtumaczenia patentu europejskiego do 10 stron opisu 80,00 zt

— zadruk jedenastej i kazdej nastgpnej strony opisu patentowego 6,00 zt

— _od strony maszynopisu lub arkusza rysunku
12 | Za publikacj¢ o udzielonym prawie ochronnym na wzér uzytkowy 60,00 zt
13 | Od o$wiadczenia o gotowosci udzielenia licencji (licencja otwarta) 60,00 zt
14 |Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub $wiadectwa ochronnego:

— do 20 stron 80,00 zt

— powyzej 20 stron 15000z
15 |Za wyciag z rejestru 40,00
16 |Za sporzadzenie dowodu dokonania zgtoszenia wynalazku (dow6d pierwszenstwa):

—do 20 stron 60,00

— powyzej 20 stron 125,00z
17 |Za sporzadzenie dowodu dokonania zgtoszenia wzoru uzytkowego (dowéd pierwszenstwa):

—do 20 stron 60,00 zt

— powyzej 20 stron 125,00z

1

18 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od kazdej zmiany 50,00 zt
19 |Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z
20 | Od wniosku o wydanie decyzji w postgpowaniu spornym 400,00 zt
21 | Od wniosku o wniesienie skargi do sadu administracyjnego 400,00 zt
22 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2)

— za kazdy dodatkowy adres 10000zt
II |Optaty okresowe
1 | Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujacy 1., 2. i 3. rok ochrony 270,00
2 |Za4. rok ochrony wynalazku 100,00
3 |Za5. rok ochrony wynalazku 210,00z
4 |Za 6. rok ochrony wynalazku 260,00 zt
5 |Za7.rok ochrony wynalazku 300,00 z
6 |Za 8. rok ochrony wynalazku 350,00z
7 |Za9. rok ochrony wynalazku 450,00zt
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Lp. Wyszczegblnienie ‘Wysokos¢ optat
8 |Za 10. rok ochrony wynalazku 550,00
9 | Za11. rok ochrony wynalazku 650,00
10 | Za 12. rok ochrony wynalazku 750,00
11 |Za 13. rok ochrony wynalazku 850,00 zt
12 | Za 14. rok ochrony wynalazku 950,00 z
13 |Za 15. rok ochrony wynalazku 105000z
14 | Za 16. rok ochrony wynalazku 1150007
15 |Za 17. rok ochrony wynalazku 1250,00 z
16 |Za 18. rok ochrony wynalazku 1350,00z
17 |Za 19. rok ochrony wynalazku 145000zt
18 | Za 20. rok ochrony wynalazku 155000zt
19 |Za ochrong wynalazku stanowiacego przedmiot patentu dodatkowego 1300,00zt
20 | Za kazdy rozpoczety rok ochrony wynalazku, na ktéry udzielono dodatkowego prawa

ochronnego 5000,00 zt
21 |Za pierwszy okres ochrony wzoru uzytkowego obejmujacy 1., 2. i 3. rok ochrony 200,00 zt
22 | Za drugi okres ochrony wzoru uzytkowego obejmujacy 4. i 5. rok ochrony 270,00 z
23 | Za trzeci okres ochrony wzoru uzytkowego obejmujacy 6., 7. i 8. rok ochrony 800,00 zt
24 |Za czwarty okres ochrony wzoru uzytkowego obejmujacy 9. i 10. rok ochrony 100000z

“ W przypadku ujecia w zgloszeniu wigcej niz dwéch wynalazkéw optata podlega zwigkszeniu o 50%.

#%  PCT— Uktad o wspétpracy patentowe;j.
#+#) Nie dotyczy wnioskéw o zwolnienie od optaty.

Zatlacznik nr 2 do rozporzadzenia

TABELA OPLAT ZWIAZANYCH Z OCHRONA WZOROW PRZEMYSLOWYCH

Lp. Wyszczegblnienie Wysoko$¢ optat
I _|Optaty jednorazowe
1 |Za zgloszenie wzoru przemystowego 300,00 zt 100,00 z
Od o$wiadczenia o korzystaniu z pierwszenstwa — za kazde pierwszenstwo
2 | Za przekazanie zgtoszenia wspSlnotowego wzoru przemystowego 120,00z
3 | Od wniosku o odroczenie oplaty 40,00 zt

4 | Od wniosku o przywrdcenie terminu lub wniosku o uwzglgdnienie uchybienia terminu | 70,00 zt
z powodu nadzwyczajnych okolicznosci
5 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiazku z wydanym postanowieniem*

— w zwiazku z wydang decyzja 50,00 zt 100,00 zt
6 |Za wyciag z rejestru 40,00 zt
7 | Za sporzadzenie dowodu pierwszenstwa: — do 10 stron

— powyzej 10 stron 30,00 zt 60,00 zt
8 | Za publikacjg o udzielonym prawie z rejestracji 60,00 zt
9 | Za wydanie duplikatu $wiadectwa rejestracji: — do 10 stron zatacznika

— powyzej 10 stron zatacznika 50,00 zt 100,00 zt
10 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od kazdej zmiany 50,00 zt
11 |Od wniesionego sprzeciwu 400,00 zt
12 | Od wniosku o wydanie decyzji w postgpowaniu spornym 400,00 zt
13 | Od wniosku o wniesienie skargi do sadu administracyjnego 400,00 zt
14 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) —za

kazdy dodatkowy adres 100,00 zt

II |Optaty okresowe
1 |Za pierwszy okres ochrony wzoru przemystowego obejmujacy 1., 2., 3.,4.15. Rok

ochrony wzoru 400,00 zt
2 | Za drugi okres ochrony wzoru przemystowego obejmujacy 6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony 1 000,00 zt
3 |Za trzeci okres ochrony wzoru przemystowego obejmujacy 11., 12., 13., 14.1 15. Rok 2 000,00 zt
ochrony
4 |Za czwarty okres ochrony wzoru przemystowego obejmujacy 16., 17., 18., 19. i 20. rok
Ochrony 3 000,00 zt
5 | Za piaty okres ochrony wzoru przemystowego obejmujacy 21., 22., 23., 24. 1 25. Rok 4 000,00 zt
ochrony

*# Nie dotyczy wnioskéw o zwolnienie od optaty.
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Zatacznik nr 3 do rozporzadzenia

TABELA OPLAT ZWIAZANYCH Z OCHRONA ZNAKOW TOWAROWYCH

Lp. Wyszczegblnienie Wysoko$¢ optat
I _|Optaty jednorazowe
1 | Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do trzech klas towarowych

wedtug obowiazujacej klasyfikacji towaréw i ustug 500,00zt

— od kazdej klasy powyzej trzech 100,00

Od oswiadczenia o korzystaniu z pierwszefistwa — za kazde pierwszefnstwo 100,00zt
2 |Od wniosku o przeksztalcenie rejestracji migdzynarodowej lub wspélnotowego znaku

towarowego w zgloszenie krajowe 500,00 z
3 |Od wniosku o zmiang zgloszenia wspSlnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowe | 500,00 zt
4 | Za przekazanie zgtoszenia wspélnotowego znaku towarowego 120,00
5 | Zapodzielenie zgloszenia — za kazde zgloszenie dodatkowe 500,00 z
6| Od wniosku o odroczenie optaty 40,00z
7 | Od wniosku o przywrdcenie terminu lub wniosku o uwzglednienie uchybienia terminu

z powodu nadzwyczajnych okoliczno$ci 70,00 zt
8 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiazku z wydanym postanowieniem*  [50,00zt

— w zwiazku z wydana decyzja 100,00
9 | Za publikacj¢ o udzielonym prawie ochronnym 60,00zt
10 |Za wydanie duplikatu $wiadectwa ochronnego 80,00zt
11 |Za wyciag z rejestru znakéw towarowych 40,00
12 |Za sporzadzenie dowodu pierwszefistwa 30,00z
13 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od kazdej zmiany 50,00z
14 | Od wniosku o zastapienie rejestracji krajowej rejestracja migdzynarodowa 50,00z
15 | Od wniosku o ztozenie przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o doko-

nanie wpisu do rejestru migdzynarodowego zmiany dotyczacej migdzynarodowe;j

rejestracji znaku towarowego 200,00 zt
16 | Od wniesionego sprzeciwu 400,00z
17 | Od wniosku o wydanie decyzji w postgpowaniu spornym 400,00 zt
18 |Od wniosku o wniesienie skargi do sadu administracyjnego 400,00 zt
19 | Od wniosku o rejestracjg migdzynarodowa 400,00 zt
20 | Od wniosku o przedtuzenie ochrony 150,00
21 |Optata dodatkowa od wniosku o przedtuzenie ochrony ztozonego po terminie 150,00 zt
22 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za 100,00zt

kazdy dodatkowy adres
II |Oplaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)

Do trzech klas towarowych wedtug obowiazujacej klasyfikacji towaréw, za kazda klasg 350,00 z

— za kazda nastepna klasg 400,00 zt

* Nie dotyczy wnioskéw o zwolnienie od oplaty.

Zalacznik nr 4 do rozporzadzenia

TABELA OPLAT ZWIAZANYCH Z OCHRONA OZNACZEN GEOGRAFICZNYCH

Lp. Wyszczegblnienie Wysoko$¢ optat
1 |2 3
1 | Za zgloszenie oznaczenia geograficznego 300,00z
2 | Od sprawdzenia zasadnosci zgtoszenia nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego® | 300,00zt
3 | Od wniosku o odroczenie optaty 40,00 z
4 | Od wniosku o przywrécenie terminu lub wniosku o uwzglednienie uchybienia terminu

z powodu nadzwyczajnych okolicznosci 70,00 zt
5 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

— w zwiazku z wydanym postanowieniem** 50,00 zt

— w zwiazku z wydang decyzja 100,00
6 | Za publikacj¢ o udzielonym prawie z rejestracji 60,00z
7 | Za wydanie duplikatu §wiadectwa rejestracji 60,00 zt
8 |Za wyciag z rejestru 40,00zt
9 1 0d wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od kazdej zmiany 50,00z
10 | Od whniesionego sprzeciwu 400,00 zt
11 |Od wniosku o wydanie przez Urzad Patentowy decyzji w postgpowaniu spornym 400,00 zt
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1 |2 3
12 | Od wniosku o wniesienie skargi do sadu administracyjnego 400,00 zt
13 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2)
— za kazdy dodatkowy adres 100,00 2
| 14 | Za ochrong oznaczenia geograficznego 100000zt

#  Dotyczy zgloszen dokonanych zgodnie z rozporzadzeniem nr 2081/92 EWG z dnia 14 lipca 1992 r. ochronie oznaczen
geograficznych i nazw pochodzenia dla produktéw rolnych i artykuléw zywnosciowych (Dz. Urz. WE L 208
224.07.1992, str. 1in.).

##  Nie dotyczy wnioskéw o zwolnienie od optaty.

Zalacznik nr 5 do rozporzadzenia

TABELA OPLAT ZWIAZANYCH Z OCHRONA TOPOGRAFII UKEADOW SCALONYCH

Lp. Wyszczegdlnienie Wysokos¢ optat
1 ]2 3
I [Optaty jednorazowe
1 | Za zgloszenie topografii uktadu scalonego 250,00 z
2 | Od o$wiadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zgloszeniem 60,00 zt
3 | Od wniosku o odroczenie optaty 40,00
4 | Od wniosku o przywrécenie terminu lub uwzglednienie uchybienia terminu z powodu nad-

zwyczajnych okoliczno$ci 70,00 zt
5 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiazku z wydanym postanowieniem*’ 50,00 zt

— w zwiazku z wydang decyzja 100,00 zt
6 | Za publikacje o udzielonym prawie z rejestracji 60,00 zt
7 | Za wydanie duplikatu $wiadectwa rejestracji 60,00z
8 |Za wyciag z rejestru 40,00 zt
9 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od kazdej zmiany 50,00z
10 | Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z
11 | Od wniosku o wydanie decyzji w postgpowaniu spornym 400,00 zt
12 | Od wniosku o wniesienie skargi do sadu administracyjnego 400,00 zt
13 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2)

— za kazdy dodatkowy adres 100,00
II |Optaty okresowe
1 |Za pierwszy okres ochrony topografii uktadu scalonego obejmujacy okres do pigciu lat ustalo-

ny wedtug zasad okre§lonych w art. 220 550,00 z
2 |Za drugi okres ochrony topografii uktadu scalonego obejmujacy pozostate lata ochrony

800,00zt

* Nie dotyczy wnioskéw o zwolnienie od optaty.

Zalacznik 6

Art. 131.1. Nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia:

1) ktérych uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe oséb trzecich;

2) ktére sa sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

3) ktére ze swojej istoty moga wprowadza¢ odbiorcow w btad, w szczegdlnosci co do charakteru,
wlasciwosci lub, z uwzglednieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru.

2. Nie udziela sig¢ praw ochronnych na oznaczenia, jezeli:

1) zostaty zgloszone w ztej wierze do Urzedu Patentowego w celu uzyskania ochrony;

2) zawieraja nazwg lub skrét nazwy Rzeczypospolitej Polskiej badz jej symbole (godto, barwy lub hymn), na-
zwy lub herby polskich wojewddztw, miast lub miejscowosci, znaki sit zbrojnych, organizacji paramilitar-
nych lub sit porzadkowych, reprodukcje polskich orderéw, odznaczen lub odznak honorowych, odznak lub
oznak wojskowych badz innych oficjalnych lub powszechnie uzywanych odznaczen i odznak, w szczegdl-
nosci administracji rzadowej czy samorzadu terytorialnego albo organizacji spotecznych dziatajacych
w waznym interesie publicznym, gdy obszar dziatania tych organizacji obejmuje caly kraj lub znaczna jego
czgs¢, jezeli zglaszajacy nie wykaze si¢ uprawnieniem, w szczegdlnosci zezwoleniem wiasciwego organu
Panstwa albo zgoda organizacji, na uzywanie oznaczenia w obrocie;
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3.

4.

3) zawieraja skréty nazw badz symbole (herby, flagi, godta) obcych panstw, organizacji migdzynarodo-
wych, a takze przyjgte w obcych panstwach urzedowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne,
jezeli zakaz taki wynika z uméw migdzynarodowych, chyba ze zgtaszajacy wykaze si¢ zezwoleniem
wlasciwego organu, ktére uprawnia go do uzywania takich oznaczen w obrocie;

4) zawieraja urzgdowo uznane oznaczenia przyjgte do stosowania w obrocie, w szczegdlnosci znaki
bezpieczenstwa, znaki jakosci lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogloby to wprowadzi¢ od-
biorcéw w btad co do charakteru takich oznaczen, o ile zglaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony
do ich uzywania;

5) zawieraja elementy bgdace symbolami, w szczegdlnosci o charakterze religijnym, patriotycznym lub
kulturowym, ktdrych uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycj¢ narodowa;

6) stanowia forme badz inng wlasciwos$¢ towaru lub opakowania, ktéra jest uwarunkowana wylacznie
jego natura, jest niezbgdna do uzyskania efektu technicznego lub zwigksza znacznie warto$¢ towaru.

W odniesieniu do wyrobéw alkoholowych, kazdy znak towarowy zawierajacy elementy geograficzne

niezgodne z pochodzeniem wyrobu uwaza si¢ za znak wprowadzajacy odbiorcéw w biad.

Nie udziela si¢ praw ochronnych na znaki zawierajace elementy geograficzne prawdziwe w sensie do-

stownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z ktérego towar pochodzi, ktére mogtyby wprowadzié¢

odbiorcéw w blad, ze towar pochodzi z innego, stynacego z danych wyrob6éw terenu. W przypadku ho-

monimicznych oznaczen geograficznych dla wina i piwa ochrona moze by¢ przyznana, z tym ze Urzad

Patentowy wezwie osobg, ktora dokonata zgloszenia pdzniej, do dokonania w znaku odpowiednich zmian

pozwalajacych na odréznienie go od znaku wcze$niejszego.

Zgloszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, ktérym inna osoba postuguje si¢ jako nazwa, pod ktéra

prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, w szczegdlnoscei jezeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej

podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jezeli zglaszajacy dziatat w dobrej wierze, a:

1) nazwa ta nie jest uzywana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej dla towaréw tego samego rodzaju lub

2) w chwili zgtoszenia znaku nie bylo konfliktu intereséw, w szczegdélnosci ze wzglgdu na rézny profil
dziatalnosci, lokalny jej zasigg lub odmienne formy uzywania obu oznaczen.

Art. 132. 1. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy dla towaréw identycznych lub podobnych,

jezeli znak ten jest identyczny lub podobny do:

1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba ze zgtaszajacy jest uprawniony do uzywania te-
g0 oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie mozliwo-
$ci uzywania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;

2) znaku, ktéry przed data, wedtug ktérej oznacza sig pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego,
byt powszechnie znany i uzywany jako znak towarowy dla towar6w pochodzacych od innej osoby;

3) weczesniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, ktérego ochrona wyga-
sta, jezeli od daty wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgtoszenia podobnego
znaku przez inng osobg nie uptynal, z zastrzezeniem art. 133, okres 2 lat.

Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy:

1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego do rejestracji (o ile znak taki zosta-
nie zarejestrowany) z wezesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych towaréw;

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego lub zgloszone-
go w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne)
z wezesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub podobnych, je-
zeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skoja-
rzenia znaku ze znakiem wcze$niejszym;

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgloszonego
z wezesniejszym pierwszefstwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz in-
nej osoby dla jakichkolwiek towaréw, jezeli mogloby to przynies¢ zgtaszajacemu nienalezng korzy$é
lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego. Przepis ten sto-
suje si¢ odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Ochrona znaku towarowego zawierajacego oznaczenia, o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2—4 oraz symbole,

o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, badZ oznaczenia odnoszace si¢ do pochodzenia towaru, nie wylacza

mozliwosci uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsigbiorcg na znak towarowy zawierajacy takie same

elementy dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli znaki te moga by¢ w obrocie tatwo odrézniane.

Przepis ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do tytuléw prasowych jako znakéw towarowych zawierajacych

wyrazy lub kombinacje wyrazéw zwyczajowo powszechnie uzywanych na rynku prasowym.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne

zostato zgloszone lub zarejestrowane w trybie, o ktérym mowa w art. 4.
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Notka biograficzna

Lech Biegunski jest doktorem nauk prawnych, zajmujacym si¢ od szeregu lat r6z-
nymi aspektami prawa gospodarczego i zarzadzania. Posiada bogate do§wiadczenie
w pracy badawczej, doradczej i kierowniczej. Opublikowatl ponad 50 opracowan
z zakresu prawa i praktyki jego realizacji.
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