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Jak zastrzec logo i nazwe firmy w polskim 1 unijnym urzedzie patentowym

Aby uzyskac¢ rejestracje marki, trzeba wykonac¢ kilka krokéw, zachowujac ich odpowiednia kolejno$¢
1 przyjmujc realistyczne zalozenia.

Nina Zabielska

rzecznik patentowy,

Patpol Kancelaria Patentowa
sp.z0.0.

Nazwe firmy i logo, ktére podlegaja re-
jestracji, nazywa sie znakiem towaro-
wym. TaKiej rejestracji mozna dokonac:
w Urzedzie Patentowym RP (dalej:
UP), ktory moze przyznaé prawo wy-
Iaczne w Polsce lub
w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wia-
snosci Intelektualnej (dalej: urzad
unijny), aby uzyskac¢ ochrone we
wszystkich krajach czlonkowskich.
Mozna chroni¢ zaréwno sam znak
stowny (nazwe), stowno-graficzny
(logo), jak i oba naraz - beda to dwa nie-
zalezne zgloszenia. R6znica jest taka, ze
w przypadku znaku stownego nie ma
zobowigzania do konkretnego przed-
stawienia znaku graficznego. Jak naj-
lepiej przeprowadzi¢ proces rejestracji
i 0 czym nie wolno zapomnie¢? Propo-
nuje zastosowaé metode 4P.

1P - Plan,

czyli przemyslana strategia

Zanim przystapimy do wszczecia wla-

$ciwej procedury, nalezy sie zastano-

wié, jakie sg plany biznesowe firmy i jej

strategia na najblizsze pie¢ lat. Dobrze

jest okresli¢, czy przez te lata firma:
planuje sie skupi¢ na dziatalnosci

w Polsce,

bedzie wchodzi¢ na rynek unijny lub

planuje ekspansje na dalsze rynki za-

graniczne.

To od zakresu terytorialnego powin-
ni$my uzalezni¢ forme ochrony znaku
towarowego. Jesli bowiem firma zare-
jestruje znak unijny, a przez pie¢ lat od
tego czasu znak bedzie uzywany tylko
w Polsce, to cale prawo wylaczne moze

wygasnac na skutek braku rzeczywistego
uzywania na obszarze UE. Dlatego, jesli
ekspansja zagraniczna jest na razie tyl-
ko pie$nig przyszlosci, zdecydujmy sie
na ochrone znaku w kraju. Jesli zas juz
wdrazamy wprowadzenie produktéw
na rynek unijny, to trafng decyzja be-
dzie zgloszenie znaku w trybie unijnym.

Drugim kluczowym elementem wy-
znaczenia odpowiedniej strategii jest
okreSlenie zakresu towardw i ustug, ktore
bedg objete znakiem towarowym, a wiec
naszym przyszlym prawem ochronnym.
Taki wykaz towarow i ustug nie musi by¢
tozsamy z Polska Klasyfikacja Dzialalno-
§ci, ale mozna sie wspiera¢ PKD przy jego
tworzeniu. Powinna to by¢ lista produk-
téw, na ktorych bedg umieszczane na-
zwa i logo firmy, oraz spis ustug, ktére
bedzie $wiadczy¢ firma w ciggu najbliz-
szych pieciu lat. Dobrze przygotowany
wykaz powinien by¢ uszyty na miare, ale
jednocze$nie uwzgledniaé realne przy-
szle plany biznesowe sp6iki.

Jesli np. nasza firma obecnie produ-
kuje meble, ale w ciggu dwdch lat pla-
nuje zatrudni¢ projektantéw wnetrz,
ktdrzy beda swiadczy¢ ustugi pod mar-
ka firmy i projektowaé wnetrza z na-
szymi meblami, to warto wigczy¢ takie
ushugi do wykazu juz teraz.

Przy planowaniu i okres§laniu budze-
tu warto takze wzigé pod uwage, ze co
do zasady trudniej jest uzyskac reje-
stracje na poziomie unijnym. Istnieje
bowiem wieksze ryzyko, zZe inny pod-
miot rynkowy sprzeciwi sie rejestracji
(uprawnionymi do ztozenia sprzeciwu
beda wlasciciele znakéw krajow czlon-
kowskich, np. firma czeska, ktdra chro-
ni swoj znak tylko na terenie Czech).

2P - Poszukiwanie, czyli zbadanie
mozliwych przeszkod

Kolejnym krokiem, jaki powinni-
$my wykona¢ przed zlozeniem zgto-

Wskazowki rzecznika patentowego

Znaczenie wyboru terytorium, W ostatnich latach panuje moda na zglaszanie
znakéw unijnych. Chcemy by¢ bardziej europejscy, otwarci na nowe rynki,
firmy wiec coraz czeéciej decydujg sie na zgloszenia unijne zamiast polskiego.
Tendencje te wida¢ takze w statystykach. Podmioty pochodzace z Polski od kliku
lat znajduja sie w czotéwce zglaszajacych znaki w urzedzie unijnym. W 2023 1.
polscy zglaszajacy zajeli 8. miejsce pod wzgledem liczby zglaszanych znakéw
inarazie, do III kw. 2024 1., ta pozycja jest utrzymywana. Zastanawia mnie,
czy czesto nie jest to dzialanie na wyrost, gdyz cze$¢ tych przedsiebiorcéw
koncentruje sie na eksploracji rodzimego rynku.

Uwaga na wszelkie pisma wysylane na adres firmy, ktore wygladaja
na dokumenty urzedowe. Bardzo czesto s3 to falszywe wezwania do zapiaty.
Niestety jest to plaga, i niezaleznie od tego, czy firma zglasza znak w UP,
czy w urzedzie unijnym, praktycznie kazdy dostaje falszywe wezwanie do zaplaty
ludzaco przypominajace oficjalne pismo z urzedu. Szczegdlnie podmioty
dzialajace bez pelnomocnika patentowego sa narazone na wytudzenie pieniedzy.
Oszusci coraz lepiej podrabiaja pisma urzedowe, powoluja sie nawet na imiona
i nazwiska prawdziwych ekspertdw UP, Jeéli kto§ prowadzi sprawy znakow
towarowych firmy na wiasna reke, to moze ulec presji krétkiego terminu
i przekaza¢ pismo ksiegowosci do platnoéci. Trzeba wiec sprawdzié¢ numer konta
podany w pi$mie i poréwna¢ go z podanym na oficjalnej stronie urzedu. Warto tez
wiedzie¢, ze jesli zglosiliSmy znak w UP, to urzad nie wezwie nas do oplaty w euro.

szenia w urzedzie, jest sprawdze-
nie, czy podobna nazwa nie jest juz
chroniona badZ uzywana w tym sa-
mym sektorze rynku. Poszukiwa-
nie powinno obejmowac obszar pod
wzgledem tematycznym (wykaz to-
warow i ustug z P1) i geograficznym.
Nie chcemy przeciez od razu narazic¢
sie na naruszenie praw innych pod-
miotéw.

Aby sprawdzié, czy mozemy Konkret-
n3a nazwe zarejestrowac w Polsce, mu-
simy zweryfikowac az trzy tryby, w ja-
kich mozna zglaszaé znaki towarowe,
Beda to:

1) tryb krajowy (znaki polskie zare-
jestrowane w UP),

2) tryb unijny (znaki unijne zareje-
strowane w urzedzie unijnym) oraz

3) tryb miedzynarodowy (znaki mie-
dzynarodowe wyznaczone na teryto-
rium Polski lub Unii Europejskiej).

Niestety baza polskiego urzedu pa-
tentowego nie pozwala na sprawdze-
nie wszystkich trybéw, w jakich zna-
ki moga by¢ zarejestrowane. Mozna
natomiast skorzystaé¢ z wyszukiwarki
TMView, ktora pozwala wybrac kilka
interesujacych nas terytoriéw.

Innym sposobem jest sprawdzenie
wyszukiwarek poszczegélnych urze-
dow, czyli skorzystanie z wyszukiwarki:

UP,

urzedu unijnego oraz

Swiatowej Organizacji Wiasnosci In-

telektualnej (WIPO), ktéra zawiera

informacje o znakach miedzynaro-
dowych.

W przypadku checi zgloszenia zna-
ku unijnego dobrze bytoby zweryfiko-
wac znaki krajowe wszystkich krajow
czlonkowskich.

Drugie poszukiwanie dotyczace uzy-
wania nazwy na rynku mozna przepro-
wadzi¢ za pomoca wyszukiwarki in-
ternetowej i na social mediach. Dzieki
temu mozna sprawdzic, czy inny pod-
miot nie dziala juz pod dang nazwa, by
unikna¢ ewentualnej koliz;ji.

3P - Przedlozenie zgloszenia,
czyli wszczecie procedury

Po przeprowadzeniu poszukiwania
i weryfikacji sytuacji na interesujg-
cym nas rynku mozemy przystapic
do zgtoszenia nazwy firmy lub logo
do wybranego urzedu patentowego.
Obecnie zaréwno do UP, jak i urzedu
unijnego mozna przedozyc zglosze-
nie online.

Jak wyglada procedura zglosze-
nia w Polsce?
Jest ona podzielona na dwa etapy.

Pierwszy etap to oczywiscie zlo-

zenie prawidlowo wypelnionego zglo-
szenia i oplacenie podania. UP pobie-
ra oplaty zaczynajace sie od 400 zt
w zaleznoS$ci od obszernosci zgtosze-
nia (liczby klas). Nastepnie jest wyzna-
czany ekspert urzedowy do rozpatrze-
nia sprawy, ktory sprawdza, czy nasz
znak spelnia wymogi bezwzgledne
do udzielenia ochrony. Ekspert bada
m.in., czy nazwa nie jest bezposred-
nio opisowa (np. ,,sklep meblowy”) albo
sprzeczna z porzadkiem publicznym.
Jesli nie ma watpliwosci, to przekazuje
nasz znak do publikacji. Jest to wazny
moment, poniewaz od daty publikacji
rozpoczyna bieg okres sprzeciwowy.
W tym czasie inne podmioty moga sie
sprzeciwic rejestracji naszego oznacze-
nia na podstawie podobienistwa do ich
wczesniejszego znaku towarowego, do-
chodzi¢ naruszenia prawa autorskiego
lub prawa do firmy. W przypadku, gdy
pomineliSmy zasade 2P lub nierzetel-
nie sie do niej zastosowali$my, moze-
my sie spodziewaé sprzeciwu.

Na drugim etapie, jesli trzymie-
sieczny okres sprzeciwowy uplynie bez
przeszkdd, otrzymamy z urzedu de-
cyzje warunkowga o udzieleniu ochro-
ny. Uzaleznia ona rejestracje znaku
od wniesienia oplaty za publikacje
i pierwszy 10-letni okres ochronny.
Whbrew pogloskom zgloszenie i re-
jestracja znaku wcale nie sg drogie,
szczegoOlnie gdy podzielimy je na 10 lat
trwania ochrony. Koszty urzedowe na
drugim etapie zaczynaja sie od 490 zl.
Wazne jest jednak, aby nie przegapic
daty koricowej i wnie$¢ oplate w wy-
znaczonym terminie,

Po spelnieniu powyzszego warunku
UP wydaje Swiadectwo rejestracji, kto-
Tre potwierdza istnienie prawa wylgcz-
nego na uzywanie znaku towarowego
W sposob zarobkowy lub zawodowy na
calym obszarze Polski. Od momentu
rejestracji mozna umieszczaé symbol
® w s3siedztwie znaku towarowego.

Jak wyglada procedura rejestra-
cji w Unii Europejskiej?
Jest zblizona do polskiej. Gléwna
réznica polega na tym, ze konieczne
jest uiszczenie calej oplaty urzedo-
wej w momencie skladania zglosze-
nia znaku. Jej minimalna wysokos§é
to 850 euro. Oplata ta ro$nie w zalez-
nosci od rozbudowania wykazu towa-
réw i ustug.

Znak unijny musi spelnia¢ wymogi
rejestracyjne ustalone dla wszystkich
krajow wspdlnoty, dlatego eksperci
sprawdzg znaczenie nazwy znaku
w innych jezykach urzedowych. Je-
§li nasza nazwa bedzie miala wul-
garny wydzwiek za granica, to eks-
pert z pewno$ciag odmoéwi udzielenia
ochrony.

W przypadku zgltoszen unijnych
okres sprzeciwowy réwniez trwa
trzy miesigce od daty publikacji zna-
ku. Znaczacg réznica jest jednak to,
ze zgloszeniu unijnemu moga sprze-
ciwia¢ sie podmioty uprawnione ze
znakéw krajowych ze wszystkich 27
krajow cztonkowskich. Oznacza to,
ze np. jedli firma X ma stlowna nazwe

identyczna do naszej, ale zarejestro-
wana i uzywang tylko w Portugalii,
to na skutek sprzeciwu nasze zgto-
szenie znaku unijnego upadnie w ca-
losci. Nie ma mozliwosci zachowania
znaku unijnego z wylaczeniem jed-
nego kraju. Jest to jedna z podstawo-
wych zasad prawa unijnych znakéw
towarowych, czyli zasada jednolitosci
znaku unijnego.

4P - Przeglad sytuacji,

czyli §ledzenie rynku na biezaco

I w Kkoricu ostatni etap. Zatézmy, Ze od-
niesliSmy sukces i zarejestrowaliSmy
nasz firmowy znak towarowy. Czy to
oznacza, ze mamy spokdj na 10 lat do
uplywu nastepnego okresu ochrony?
Oczywiscie, ze nie. Musimy przez caly
czas pozosta¢ uwazni, monitorowacé
rynek i reagowa¢ na potencjalne na-
ruszenia naszego prawa ochronnego.

Do obowigzkéw wlasciciela znaku
towarowego nalezy takze przeglad no-
wych zgloszenl znakéw towarowych
publikowanych w urzedach w celu we-
ryfikowania, czy identyczne lub po-
dobne oznaczenia nie s3 zglaszane
do rejestracji. Gdy juz mamy wiasny
zarejestrowany znak i nie chcemy do-
pusci¢ do utraty monopolu, musimy
monitorowac nowe zgloszenia w urze-
dach. Mozna to robi¢ samodzielnie,
np. raz w miesigcu sprawdzajac bazy,
lub wykupujac usluge monitoringu
znakow towarowych u rzecznika pa-
tentowego.

Przeglad nowych zgloszenl moze by¢
utrudniony zwlaszcza w przypadku
znakow unijnych, gdzie co do zasady
powinni$my monitorowac zgloszenia
krajowe i miedzynarodowe obejmu-
jace wszystkie 27 krajéw, a nie tylko
zgloszenia unijne.
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