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przemys{owa

Narzedzia ochrony

Skuteczna ochrona wiasnosci
przemystowej w przedsiebior-
stwie w réwnej mierze zalezy
od wiedzy, co od systematycz-
nosci podejmowanych dziatan.
Nawet najlepiej przemyslana
strategia nie przyniesie oczeki-
wanych efektéw, jesli nie bedzie
konsekwentnie wdrazana.

odstawowa zasada ochrony wie-
szy technicznej nie jest skom-

plikowana i bazuje na prostej
zaleznodci: jesli produkt, ktéry ma byc
ujawniony lub wprowadzony na ry-
nek, jest mozliwy do skopiowania bez
wiekszych trudnosci, nalezy szukac
dodatkowego zabezpieczenia swoich
intereséw na drodze ochrony patento-
wej. Ochrona patentowa jest wowczas
Srodkiem prawnym, ktéry pozwala
zatrzymac konkurencje, a ujawnienie
wynalazku w opisie patentowym nie
prowadzi do przekazania znaczaco
dodatkowych informacji ponad to,
co i tak jest widoczne w produkcie lub
urzadzeniu. W przypadku, gdy odtwo-
rzenie produktu jest naprawde trudne
dla konkurencji, mozna poprzestac
na ochronie know-how. Nalezy przy
tym pamietac, iz tajemnica przedsie-
biorstwa stanowi skuteczna ochrong
tylko tak dtugo, jak dtugo pozostaje
tajemnica i nie daje narzedzi zakazo-
wych, jak to ma miejsce w przypadku
praw wiasnosci przemystowej.

Do ochrony rozwigzan technicznych
przewidziane sa dwa rodzaje praw:
patent na wynalazek i prawo ochronne
nawzér uzytkowy, natomiast zewnetrz-

ng postac produktéw i opakowan, ich
wyglad chroni prawo z rejestracji wzoru
przemystowego. Patent na wynalazek
chroni zasade dziatania (rozwigzanie
problemu). W uproszczeniu mozna
powiedziec, ze odpowiada na pytanie
,jak cos dziata”. Wzér uzytkowy doty-
czy budowy urzadzenia - tu mozna za-
dad pytanie ,jak co$ jest zbudowane”.
7 kolei wzor przemystowy odpowiada
na pytanie ,jak co$ wyglada”. Wszystkie
trzy prawa moga chronic jeden produkt
natrzech réznych ptaszczyznach - kaz-
de odpowiednio do swojego charakte-
ru. Dochodzi wtedy do kumulacji srod-
kéw ochrony w odniesieniu do jednego
produktu,

Prawa wtasnosci przemystowej okre-
élane s3 mianem praw wytacznych,
gdyz zapewniajg uprawnionemu swo-
isty monopol na zarobkowe | zawodo-
we korzystanie z przedmiotu ochrony,
z wytgczeniem innych osob. Druga
strona tej wytacznosci jest zatem pra-
wo uprawnionego do zakazania innym
podmiotom produkowania, oferowa-
nia wprowadzania do obrotu oraz im-
portowania do tych celéw chronionych
produktéw, a takze stosowania zastrze-
zonych sposobow dziatania.
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Rozny jest sposdb i szybkos¢ uzyska-
nia praw. Nie wdajgc sie w szczegdty
skomplikowanych procedur, warto
zaznaczy<, iz najtatwiej jest uzyskac
prawo Z rejestracji wzoru przemysto-
wego. Aby wzdr mdgt by¢ chroniony,
musi by¢ nowy i mie¢ indywidualny
charakter. Przestanki ochrony nie
s3 jednak badane w postepowaniu
zgtoszeniowym, lecz dopiero na eta-
pie ewentualnego sporu, co pozwala
uzyskac rejestracje w ciggu kilku dni,
a czasem nawet godzin.

Trudniej uzyskac prawo ochronne
nawzor uzytkowy, ktory musi by¢ nowy
oraz uzyteczny, przy czym te przestanki
sa sprawdzane w procedurze badaw-
czej. Oczekiwanie na decyzje Urzedu
Patentowego RP moze trwac okoto
dwach lat, niemniej ochrona przy-
znana decyzjg Urzedu Patentowego
RP trwa od daty zgtoszenia. Projekt
nowego prawa wtasnosci przemysto-
wej przewiduje daleko idace uprosz-
czenia w systemie ochrony wzordw
uzytkowych, w tym zniesienie proce-
dury badawczej.

Najtrudniej jest uzyskaé decyzje
o udzieleniu patentu, na ktorg jedno-

' czesnie czeka sie najdiuzej. Aby patent

magt by¢ udzielony, wynalazek powi-
nien by¢ nowy, mie¢ poziom wynalaz-
zy (by¢ nieoczywisty) i nadawac sie
do przemystowego stosowania. Po-
dobnie jak w przypadku wzoru uzyt-
kowego, takze w przypadku patentu
przestanki zdolnosci patentowej pod-
legaja badaniu w postepowaniu zgto-
szeniowym, a decyzji mozna spodzie-
Wac sie w ciggu okoto 2-3 lat od daty
zgloszenia. Ochrona patentowa trwa
od chwili zgtoszenia.

Opisane skrétowo prawa wiasnosci
Przemystowej cechujg dwa powazne
Ograniczenia: terytorialne oraz czasowe.

Ograniczenie terytorialne

Ograniczenie terytorialne oznacza,
2 zakres prawa wiasnosci przemysto-
Yej ograniczony jest do okre$lonego
®rytorium, w zaleznosci od rodzaju
Prawa, trybu i organu, w ktérym ochro-
13 zostata udzielona. Przyktadowo pa-
ent polski, udzielony na mocy decyzji

/2022

Urzedu Patentowego RP, obowiazuje
jedynie na terytorium Rzeczpospolite
Polskiej, a nie ,dziata” juz np. na tery-
torium Republiki Federalnej Niemiec
i odwrotnie - patent niemiecki nie
.dziata” na terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej.

Istnieje mozliwosc uzyskania pa-
tentu europejskiego w procedurze
scentralizowane] przed Europejskim
Urzedem Patentowym (EPQ) i w od-
niesieniu do wszystkich panstw stron
konwencji o udzielaniu patentow eu-
ropejskich (38 panstw, w tym wszyst-
kie panstwa UE oraz m.in. Szwajca-
ria, Norwegia, Turcja; petna lista jest
dostepna na stronie www.epo.org).
Jednak réwniez w tym przypadku
po udzieleniu patentu europejskiego
patent ten ,rozpada sie” na wiazke pa-
tentow krajowych (klasyczny patent
europejski) i jest chronicny jedynie
w wybranych przez uprawnionego
parstwach, po dopetnieniu okreslo-
nych formalnosci. Paten europejski
bedzie miat skutek jednolity tylko
w odniesieniu do panstw, ktdre przy-
stapity do wzmocnionej wspotpracy
patentowej na terytorium Unii Euro-
pejskiej i padpisaty umowe o jednoli-
tym sgdzie patentowym (vide artykut
~Patent europejski w nowym wymia-
rze”, Automatyka nr 3/2022).

Na innym poziomie zasada teryto-
rialnosci jest wynoszona przez prawo
Unii Europejskiej. W omawianym kon-
tekscie takie prawo istnieje tylko w od-
niesieniu do wzorow przemystowych
w postaci wzoru Unii Europejskiej.
Procedura rejestracji wzoru UE jest
btyskawiczna - prawo wytaczne obej-
mujace wszystkie panstwa Unii Euro-
pejskiej uzyskujemy nawet w 48 godzin
od zgtoszenia.

Ograniczenie czasowe

Drugim ograniczeniem praw wtasnosci
przemystowe] jest ograniczenie cza-
sowe. Wszystkie wymienione prawa
wtasnosci przemystowej moga trwad
jedynie przez okreslony czas, a ich
ochrona uzalezniona jest od wnosze-
nia optat urzedowych. W przypadku pa-
tentu na wynalazek, optaty urzedowe
za odnowienie patentu nalezy wnosi¢
rocznie za kolejny rok ochrony, przy
czym patent moze trwaé maksymalnie
20 lat. Po tym czasie wygasa, a rozwia-
zanie ujawnione w publikacji patentu
przechodzi do domeny publicznej.
W odniesieniu do wzoru uzytkowego
ustawodawca przyjat schemat naprze-
miennych okresow trzy- i dwuletnich,
przy czym wzor uzytkowy moze trwac
maksymalnie 10 lat. Z kolel prawo
z rejestracji jest wazne przez piec lat,
z mozliwoscig przedtuzania jego trwa-
nia o kolejne okresy piecioletnie, nie
dtuzej niz do 25 lat.

Dysponujac prawami o réznym za-
kresie i charakterze mozna skutecznie
zarzadzad portfelem praw, wykorzystu-
jac ograniczenia terytorialne i czasowe
praw wtasnosci przemystowej jako
narzedzia do optymalizacji korzysci
wynikajacych z ochrany. W przypadku
terytorium mozna wyrdznic¢ dwie kon-
cepcje: ochronaw miejscach produkgji
(wtasnej i konkurencji) oraz ochrona
na rynkach zbytu. Ma to szczegdlnie
znaczenie jesli w jednym z tych ob-
szarbw system prawny nie pozwala
na efektywne egzekwowanie praw
wiasnosci przemystowej. Przyktado-
wo - analizujac sytuacje w kontekscie
sity systemu prawnego - spotka posia-
dajaca zaklad produkeyjny w Polsce,
sprzedajaca swoje wyroby do Niemiec
i konkurujaca z firma chiriskg powin-

PRAWA WEASNOSCI PRZEMYSFOWE.J
OKRESLANE SA MIANEM PRAW
WYEACZNYCH, GDYZ ZAPEWNIAJA
UPRAWNIONEMU SWOISTY MONOPOL
NA ZAROBKOWE | ZAWODOWE KORZY-
STANIE Z PRZEDMIOTU OCHRONY.

Z WYEACZENIEM INNYCH OSOB.
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na starac sie (poza ochrong w Polsce)
przede wszystkim o ochrone patentowa
na terytorium Niemiec. Istniejg bowiem
znacznie wieksze szanse na wyegze-
kwowanie prawa z patentu na teryto-
rium Niemiec niz na terytorium Chin.

Takze ograniczenia czasowe mozna
wykorzystaé do optymalizacji portfela.
Tam, gdzie ochrona przestata byc po-
trzebna, mozna pozwoli¢ na wygasnie-
cie patentéw, natomiast tam, gdzie jest
wskazana, patenty nalezy utrzymywac
w mocy. Trzeba przy tym pamietad,
iz prawo, ktore wygasto, nie podlega
przywroceniu. Decyzje o ograniczeniu
portfela praw przez ich wygadniecie
sa co do zasady ostateczne. Odwro-
cenie skutkow decyzji o wygasnieciu
prawa jest zazwyczaj mozliwe jedynie
w Scisle okreslonym czasie i wigze sie
z koniecznoscig wnoszenia dodatko-
wych optat.

Wskazane narzedzia prawne spraw-
dzaja sie przede wszystkim w sytuacji,
gdy produkt jest tatwy do skopiowa-
nia przez konkurencje. Czy takie same
narzedzia sprawdza sie w stosunku
do wynalazku, ktérego odtworzenie
nie jest rzecza prosta? Moim zdaniem
w takim przypadku nalezy sie zastano-
wi¢, czy trudnosc odtworzenia dotyczy
wszystkich ptaszczyzn. Jesli produkt
jest trudny do skopiowania w warstwie
technicznej (i nie jest latwo przepro-
wadzi¢ analize zasady jego dziatania
w trybie inzynierii wstecznej), to pra-
wo z patentu mozna zastapic ochrona
know-how, czyli ochrong tajemnicy
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' PODOBNIE JAK W PRZYPADKU WZORU
UZYTKOWEGO, TAKZE W PRZYPADKU
PATENTU PRZESEANKI ZDOLNOSCI
PATENTOWEJ PODLEGAJA BADANIU
W POSTEPOWANIU ZGEOSZENIOWYM,
A DECYZJI MOZNA SPODZIEWAC SIE
W CIAGU OKOFO 2-3 LAT OD DATY
ZGEOSZENIA. OCHRONA PATENTOWA
TRWA OD DATY ZGFOSZENIA.

przedsiebiorstwa, natomiast nie nale-
zy rezygnowac z ochrony w warstwie
wygladu zewnetrznego i uzupetnic
te ochrone o prawo z rejestracji wzoru
przemystowego.

Jak wiec ksztattowal strategie
postepowania, majac do dyspozycji
powyZsze narzedzia? Dobra praktyka,
nawet w matych organizacjach, jest
powotanie osoby lub zespotu odpo-
wiedzialnego za dobranie i wdrozenie
odpowiednich mechanizméw ochron-
nych i przekazanie jej odpowiedzialno-
$ci, jak i zasobow niezbednych do zre-
alizowania tego celu. Analiza proceséw
kreujacych warto$¢ dodang pozwala
na wychwycenie istniejacych juz roz-
wiazan i wdrozenie srodkow ochrony
dla ich kolejnych wersji lub ulepszen.
Nalezy przy tym pamietac, ze opaten-
towaniu podlegaja tylko rozwigzania
nowe. W juz oferowanych produktach
do ochrony kieruje sie ulepszenia,
modyfikacje i wersje rozwojowe, gdyz
istniejgcy na rynku produkt czy urza-

7 wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wiasnosci przemystowe.
0d 2003 1. stopniowo uzyskiwat uprawnienia do wystepowania przed Urzedem Paten-
towym RP oraz bezpoérednio przed Europejskim Urzedem Patentowym (EPO), Europej-
skim Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Miedzynarodo-
wym Swiatowej Organizacji Ochrony Wiasnosci Intelektualnej (IB/WIPQ). Z powodze-
niem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotéw z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem
reprezentowat uprawnionych z patentéw w postepowaniach sadowych dotyczacych
egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wyktady dla apli-
kantéw rzecznikowskich w zakresie oceny przestanek zdolnoéci patentowej, zasad
redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych. Cztonek stowa-
rzyszer | organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych petnomocnikow
zajmujacych sie ochrong wiasnosci przemystowe.

dzenie ujawniaja wynalazek do wia-
domosci powszechnej. Natomiast
wtaczenie osob cdpowiedzialnych
za ochrone wiasnosci przemystowe]
do procesu projektowania nowych
rozwigzan pozwala na wychwycenie
idei i koncepcji, ktére nalezy zgtosic
do ochrony przed wprowadzeniem
produktu na rynek. Cheiatbym tu poto-
zy¢ nacisk na systematyczno$c takich
dziatan. Jesli chodzi o analizowanie
wiasnych rozwiazan, proces ten po-
winien mie¢ charakter ciagly, a2 osoba
odpowiedzialna za ochrone wtasnosci
przemystowe] firmy powinna mie¢ do-
step do zespotow projektantow i pozo-
stawac z nimi w statym kontakcie. Po-
zwala to na wychwycenie kietkujacych
rozwigzan i zapewnia wystarczajgco
duzo czasu na weryfikacje rozwigzania
i opracowanie stosownych zgtoszen
patentowych.

Prowadzenie systematycznych
poszukiwan w bazach danych po-
zwala $ledzi¢ aktywnos¢ konkurencji
na danym polu oraz powala uniknac
wkroczenia w zakres praw wylacznych
stron trzecich, np. przez modyfikacje
projektu z uwagi na ograniczenia wyni-
kajace z cudzych patentéw. Budowanie
éwiadomosci otaczajacego firme sro-
dowiska praw wiasnosci przemystowej
umozliwia unikniecie potencjalnie
kosztownych konfliktéw. Systema-
tyczne weryfikowanie praw wytacznych
nalezacych do konkurencji pozwala
na takie zbudowanie produktu, aby nie
wkraczaé w zakres tych praw lub - jeéli
to nie jest mozliwe - sygnalizuje potrze-
be pozyskania stosownej licencji. &
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