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7.2. Uregulowania Miedzynarodowe
Wprowadzenie

Wczesniej czy pdzniej, mate i Srednie przedsiebiorstwa dziatajg na wiecej niz jednym rynku sprzeda-
jac swoje produkty lub ustugi. Udzielajg one licencji/ franszyzy/ na ich prawa wtasnosci intelektualne;j
oraz know-how poza granicami panstw, w ktorych funkcjonuja. Jednak prawa wiasnosci intelektualnej
ograniczone sg terytorialnie, co oznacza, ze sg one chronione w kraju zamieszkania lub w regionie,
w ktérym ztozono wniosek i uzyskano ochrone. Ochrona praw witasnosci na rynkach eksportowych,
réwniez dlatego ma kluczowe znaczenie, by méc cieszy¢ sie takimi samymi zyskami z ochrony za
granicg, jak na rynku krajowym. Nalezy doktadnie rozpatrzy¢ ztozenie wniosku o ochrone wiasnosci
intelektualnej w czasie we wszystkich panstwach, do ktdérych zamierza sie eksportowac i uzyskac
licencje dla swojego produktu lub ustugi w przewidywalnej przyszitosci.
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7.2.2. Dlaczego miedzynarodowe przepisy sg wazne i gdzie je stosowac? .................... 2
7.2.3. W jaki sposéb stosowa¢ miedzynarodowe przepisy, zeby uzyskac¢ ochrone?........ 3
T.2.4. PrzyKiad: ......coo oottt e e e e e e e e e e e raaaaeas 6



"InnoSupport: Supporting Innovation in SMEs"- =
“InnoSupport: wspieranie innowacji w matych | $rednich przedsiebiorstwach” Inno

7.2.1. Jakie sq miedzynarodowe przepisy dotyczace ochrony wtasnosci
intelektualnej?

Miedzynarodowe przepisy dotyczgce ochrony wiasnosci intelektualnej znacznie upraszczajg proces
jednoczesnego uzyskiwania ochrony wtasnosci intelektualnej w wielu krajach. Zamiast wypetniania
krajowych wnioskow w wieli jezykach, systemy ochrony miedzynarodowej pozwalajg na wypetnienie
pojedynczego wniosku, w jednym jezyku i uiszczenie jednej optaty. Te miedzynarodowe systemy wy-
petniania nie tylko utatwiajg proces, ale takze, w przypadku znakéw i wzoréw przemystowych, znacz-
nie redukujg koszty uzyskania miedzynarodowej ochrony (w przypadku patentéw wniosek miedzyna-
rodowego Uktadu o Wspoditpracy Patentowej (UWP) pomaga matym i srednim przedsiebiorstwom po-
przez ocene wartosci komercyjnej wynalazku przed uiszczeniem optat krajowych w fazie krajowej).
Miedzynarodowe przepisy ochrony zawierajg trzy rézne mechanizmy ochrony dla konkretnych
przemystowych praw witasnosci.

e Miedzynarodowa ochrona wynalazkow jest zapewniona przez system UWP, swiatowy sys-
tem uproszczonego wielokrotnego wypetniania wnioskéw patentowych. Wypetniajac jeden
miedzynarodowy wniosek patentowy w ramach UWP, w rzeczywisto$ci ubiegasz sie o ochro-
ne wynalazku w kazdym z wielu panstw cztonkowskich (obecnie ponad 100) na catym Swie-
cie. (http://www.wipo.int/pct/en/)

¢ Miedzynarodowa ochrona znakéw towarowych jest zapewniona w tzw. ,systemie Madryc-
kim”. System Madrycki upraszcza znacznie procedury rejestrowania znaku towarowego w
wielu panstwach, ktére sa jego cztonkami. Miedzynarodowa rejestracja poprzez System Ma-
drycki daje te same efekty co wniosek o rejestracje znaku wypetniony w kazdym z krajow
wskazanych przez wnioskodawce. Jezeli ztozony wniosek nie zostanie odrzucony we wska-
zanym kraju w okreslonym czasie, ma ten sam efekt w tym panstwie jak rejestracja w Reje-
strze Znakoéw Towarowych tego panstwa. (http://www.wipo.int/madrid/en/)

e Miedzynarodowa ochrona wzoréw przemystowych jest zapewniona przez Umowe Haska.
Ten system daje wiascicielowi wzoru przemystowego mozliwo$¢ jego ochrony w kilku krajach
poprzez wypetnienie jednego wniosku w Miedzynarodowym Biurze WIPO, w jednym jezyku
i jednym pakietem optat w jednej walucie. (http://www.wipo.int/hague/en/)

7.2.2. Dlaczego miedzynarodowe przepisy sg wazne i gdzie je stosowac¢?

Prawa wtasnosci intelektualnej sg "terytorialne”, tzn. sg dostepne tylko w Twoim panstwie lub regionie,
w ktérym o nie wnioskowano i w ktérym je przyznano, po to zeby posiada¢ wylgczne prawa witasnosci
intelektualnej na rynkach zagranicznych, nalezy szukac i uzyska¢ ochrone za granicg. W wielu przy-
padkach ochrona jest dostepna automatycznie bez potrzeby wypetniania formalnosci, np. poprzez
mechanizm traktatu miedzynarodowego takiego jak Konwencja z Berna o Ochronie Dziet Literackich
i Artystycznych.

Gtéwne powody ochrony wiasnosci intelektualnej na rynkach eksportowych przedstawiono ponizej:

e Prawa wiasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci patenty, mogg otworzy¢ nowe mozliwosci
eksportowe.

e Prawa wtasno$ci intelektualnej, w szczegolno$ci znaki towarowe i wzory przemystowe, mogg
pomd&c w wypracowaniu korzystnej pozycji rynkowej na rynkach eksportowych.

e Prawa wiasnosci intelektualnej zwiekszajg mozliwo$¢ zdobycia lojalnych klientéw dla produk-
téw i ustug na rynkach eksportowych.

Ponadto, zalety stosowania europejskiego lub miedzynarodowego wniosku o ochrone paten-
towa to:
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oszczednosc¢ i skutecznos¢

e Skuteczny finansowo i krotkotrwaty sposdb wnioskowania o ochrone patentowg w kilku réz-
nych panstwach Jednolite skutki w krajach kontraktowych.
Termin, zakres ochrony, tekst wigzgcy maja nie tylko krajowe znaczenie ”Silny” patent”.
Kazdy europejski i miedzynarodowy patent przechodzi konkretne badanie i moze byé uzyska-
ny w panstwach, w ktérych obowigzuje tylko system rejestraciji.

W przypadku znakéw towarowych, najatrakcyjniejszg cechg rejestracji Znaku Towarowego
Wspdlnoty (ZTW) jest fakt, iz oferuje ona ochrone znaku towarowego we wszystkich 25 kra-
jach UE powodujgc duzo mniejszy koszt niz zwigzany z wypetnianiem oddzielnych wnio-
skow w kazdym Panstwie Cztonkowskim. Ponadto, uzywanie znaku towarowego nie jest
wymagane do zabezpieczenia rejestracji lub jej odnowienia. Réwniez uzywanie w dobrej
wierze na rozsadng skale w pojedynczym Panstwie Czionkowskim jest wystarczajace do
zachowania waznosci rejestracji ZTW w UE oraz zapobiezenia jego uniewaznieniu poprzez
nieuzywanie w ciggu pieciu lat. Wnioski ZTW, ktérym odmaodwiono rejestracji, mogg zostac
przeksztatcone we wnioski narodowe, zachowujac przy tym priorytet oryginalnego wniosku
CTM.

Gdzie miegdzynarodowe przepisy powinny by¢ stosowane?

Ogodlne zalecenie polega na tym, ze mate i $rednie przedsiebiorstwo powinno uzyska¢ wiasciwg
ochrone na wszystkich rynkach eksportowych tak szybko jak to mozliwe.

W przypadku patentéw wynalazkow, wiekszo$¢ panstw dopuszcza 12 miesieczny uprzywilejowany
okres od daty wypetnienia pierwszego wniosku dla sktadania wnioskéw patentowych w innych pan-
stwach, Kiedy okres ten uptynie, mozna napotka¢ trudnosci w uzyskaniu ochrony patentowej w innych
panstwach. Moze to oznacza¢ znaczng strate dochoddw z operacji eksportowych.

W przypadku znakéw towarowych i wzordw przemystowych, wiekszo$¢ panstw dopuszcza 6-
miesieczny okres uprzywilejowany od daty wypetnienia pierwszego wniosku o ubieganie sie o znaki
towarowe i wzory przemystowe w innych panstwach.

7.2.3. W jaki sposéb stosowa¢ miedzynarodowe przepisy, zeby uzyskaé
ochrone?

PATENTY
Whnioski o patent zagraniczny

Jesli jeste$ przekonany, ze powinienes uzyska¢ ochrone patentowg poza swoim krajem, powinienes
rozwazy¢ wypetnienie wniosku o Miedzynarodowy Patent, ktéry daje mozliwos¢ uzyskania ochrony
w 24 krajach europejskich. Mozna réwniez rozwazy¢ wypetnienie wniosku miedzynarodowego
Uktadu o Wspélpracy Patentowej (UWP), ktéra pozwalana na odroczenie kosztow uzyskania paten-
téw za granica, na czas podjecia decyzji, ktére rynki zagraniczne powinny by¢ chronione.
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Sktadanie wniosku o patent europejski

Whioski o patent europejski moga by¢ sktadane (bez wzgledu na przepisy bezpieczenstwa narodowe-
go) w:

o Europejskim Urzedzie Patentowym, w oddziatach w Monachium, Hadze czy Berlinie;
e krajowych Urzedach Patentowych.

Procedura przyznawania oparta jest na pojedynczym wniosku, sporzgdzonym w jednym jezyku (an-
gielskim, francuskim lub niemieckim). Jesli patent zostanie przyznany, wnioskodawca moze zainicjo-
wac procedure krajowg we wszystkich wskazanych panstwach lub tylko w niektoérych z nich. Jesli je-
zyk patentu nie jest jezykiem urzedowym wskazanego panstwa, ztozone musi by¢ odpowiednie ttuma-
czenie, w innym przypadku patent nie bedzie wazny w tym panhstwie.

Sktadanie wniosku o patent miedzynarodowy

Zgodnie z procedurg UWP, pojedynczy miedzynarodowy wniosek pozwala fatwiej uzyska¢ ochrone.
Whioski mozna sktada¢ do krajowych urzedoéw patentowych i, jesli nie ma przeszkdd ze wzgledu na
bezpieczenstwo krajowe, do WIPO (World Intelektual Property Organization - Swiatowej Organizacii
Wiasno$ci Intelektualnej) w Genewie lub do Europejskiego Urzedu Patentowego w Hadze lub Mona-
chium.

ZNAKI TOWAROWE

Whioski o rejestracje znaku towarowego powinny zostaé¢ ztozone na odpowiednim formularzu w Kra-
jowym Urzedzie Znakéw Towarowych lub w jednym z jego delegatur. Nastepujace dokumenty pow-
inny zostac zatgczone:

e deklaracja ochrony;

e karta zawierajgca liste towardw i ustug, ktére majg by¢ chronione oraz przyktad znaku towa-
rowego;

e 8 kopii znaku towarowego;

e Potwierdzenie dokonania krajowej optaty za przyznanie (na 10-letni okres rejestraciji).

Jesli jest to wniosek o rejestracje znaku zbiorczego, kopia przepisu dotyczacego uzycia tego znaku
i kontroli oraz sankcji z nim zwigzanych musi by¢ réwniez zatgczona. W celu odnowienia znaku bez
zadnych zmian, konieczne jest tylko ztozenie wniosku i uiszczenie wtasciwych opfat.

Roszczenie pierwszenstwa

Mozna rosci¢ pierwszenstwo w stosunku do wniosku ztozonego w ciggu poprzedzajacych 6 miesiecy
w jednym z panstw sygnatariuszy Konwencji Paryskiej.

Inne panstwa - poszukaj informacji o ochronie znaku towarowego poza twoim krajem w Europie i nie
tylko. Koszty oraz procedury zwigzane z uzyskaniem ochrony znaku towarowego za granica sg waz-
nym czynnikiem w rozwazaniu przysztych rynkéw eksportowych. Twéj krajowy urzad patentowy moze
pomdc w uzyskaniu informacji na temat ré6znych procedur, ktére sg pomocne w uzyskaniu miedzyna-
rodowej ochrony znaku towarowego. Ponadto, strony internetowe Urzedu Znaku Towarowego Wspdl-
noty (OHIM) oraz Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej stanowiag przydane zrédto informacii
(http://www.wipo.int).
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Whioski o znak europejski

Mozna wnioskowac o rejestracje krajowego znaku towarowego, co moze by¢ wiasciwe, jesli dziatal-
nosc¢ firmy skupia sie na rynku krajowym. Jednak, jesli dziatasz w Europie, wtedy powinienes$ rozwa-
zy¢ ztozenie wniosku o Znak Towarowy Wspélnoty do Urzedu ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
(OHIM) Wspdlnotowe znaki towarowe sg prawnie egzekwowalne i cieszg sie jednolita ochrong na
catym obszarze Unii Europejskie;.

Inne wnioski zagraniczne — jesli jeste$ wiascicielem znaku towarowego, powiniene$ rozwazy¢ uzy-
skanie miedzynarodowej ochrony znaku towarowego, System Madrycki miedzynarodowej rejestraciji
znaku daje mozliwos¢ jego ochrony w kilku krajach poprzez wypetnienie jednego wniosku w jednym
urzedzie, w jednym jezyku i za jednym pakietem optat w jednej walucie (franku szwajcarskim). Mie-
dzynarodowa rejestracja daje te same efekty, jak wniosek o rejestracje znaku ztozony w kazdym
z pahstw wskazanych przez wnioskodawce.

W jaki sposdb zarejestrowa¢ Wspoélnotowy Znak Towarowy?

Whioski powinny zosta¢ ztozone na formularzu OHIM. Ziozenia rzeczonego wniosku mozna dokonaé
w OHIM, z siedzibg w Alicante, w Hiszpanii, pocztg, kurierem lub faksem albo w Krajowym Urzedzie
Znaku Towarowego. OHIM odpowiada za sprawdzanie wnioskéw. Wspdlnotowe znaki towarowe sg
wazne przez 10 lat od daty ztozenia wniosku i mogg by¢ odnowione.

W jaki sposob zarejestrowac¢ Miedzynarodowy Znak Towarowy?

Aby méc wnioskowaé o rejestracje miedzynarodowego znaku towarowego, nalezy by¢ jego wtascicie-
lem lub ztozy¢ prosbe o identyczny krajowy znak towarowy.

Whioski o miedzynarodowa rejestracje nalezy sktada¢ w jednej z delegatur. Powinny one zawieraé:

wihasciwie wypetniony formularz WIPO;

upowaznienie lub petnomocnictwo (tam gdzie to konieczne);

reprodukcje znaku towarowego odpowiadajacg danemu krajowemu znakowi towarowemu;
potwierdzenie wptaty krajowej o przyznanie;

wptate miedzynarodowych optat WIPO.

Rejestracje sg wazne przez 10 lat, a dla celéw odnowienia, WIPO informuje wiasciciela 6 mie-
siecy przed wygasnieciem rejestracji.

PRAWO AUTORSKIE

W przypadku prawa autorskiego, jesli jestes obywatelem lub mieszkancem panstwa sygnatariusza
Konwencji z Berna o Ochronie Dziet Literackich i Artystycznych lub cztonkiem Swiatowej Organizacii
Handlu zwigzanym przepisami Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw wtasnosci intelek-
tualnej (TRIPS) lub opublikowate$ swoje dzieto po raz pierwszy lub przynajmniej jednoczesnie w jed-
nym z powyzszych panstw, Twoje prawo autorskie bedzie automatycznie chronione we wszystkich
pozostatych panstwach sygnatariuszach Konwencji z Berna o Ochronie Dziet Literackich i Artystycz-
nych lub cztonkach Swiatowej Organizacji Handlu.

WZORY

Miedzynarodowa ochrona wzorow przemystowych jest zapewniona przez Umowe Haska. Ten
system daje wiascicielowi wzoru przemystowego mozliwos¢ jego ochrony w kilku krajach poprzez
wypetnienie jednego wniosku w Miedzynarodowym Biurze WIPO, w jednym jezyku i za jednym pakie-
tem optat w jednej walucie. (http://www.wipo.int/hague/en/)
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7.2.4. Przyktad:

Przyktad: Egzekwowanie Wzoru

Szkocka firma uzyskata rejestracje wzoru w Wielkiej Brytanii oraz odpowiednie rejestracje wzoru
w innych panstwach, w tym w Korei Potudniowej, ktéra jest jednym z jej gldwnych rynkdéw zagranicz-
nych, nowych karafek w ksztalcie torby golfowej. Produkt stat sie sukcesem na Dalekim Wchodzie.
Potudniowokoreanska firma skopiowata wzér i zaczeta sprzedawac podrobki karafek w innych krajach
Dalekiego Wschodu, w tym w Japonii. Szkocka firma, przy pomocy ekspertéw prawa witasnoSci
z Marks & Clerk Szkocja, zainicjowata postepowanie w Korei Potudniowej o naruszenie potudniowoko-
reanskiej rejestracji znaku i uzyskata natychmiastowy sukces w postaci zaprzestania dalszej produkcji
i sprzedazy podrobionego produktu, bez koniecznosci uciekania sie do petnego sporu sgdowego.

Odniesienie do specyfiki polskiej
Linki:

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - http://www.uprp.gov.pl/polski
Europejski Urzad Patentowy - www.european-patent-office.org

Urzad Patentowy USA - www.uspto.gov

Baza patentowa esp@cenet - ep.espacenet.com

Miedzynarodowa klasyfikacja patentowa- www.uprp.pl

Baza niemieckich opiséw patentowych - www.depatisnet.de

Swiatowa Organizacja Wiasnosci Intelektualnej - www.wipo.org, www.wipo.int




