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. WSTEP
1) Ochrona wynalazkéw, znakéw towarowych, wzoréw przemystowych - po co mi to?

Rejestrowane prawa wytaczne pozwalajg uzyskac wytgcznos¢ w obrocie gospodarczym na przedmioty
objete rejestracja. Przyktadowo,
* patent na wynalazek przyznaje monopol na produkty lub sposoby wytwarzania, objete patentem,
e prawo ochronne na znak towarowy pozwala kontrolowac¢ uzycie tego znaku w obrocie
gospodarczym, za$
* rejestracja wzoru przemystowego pozwala kontrolowac obrot produktami, ktore wygladaja tak, jak
zarejestrowany wzor.
Tego typu prawa mozna uzyskac w wiekszosci krajow Swiata.
W Polsce organem rozpatrujgcym zgtoszenia, decydujagcym o przyznaniu ochrony i prowadzacym
odpowiednie rejestry jest Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskie].

Celem niniejszej broszury jest przyblizenie przedsiebiorcom korzysci ptynacych z posiadania
rejestrowanych praw wytacznych, a takze przedstawienie w przystepny sposéb procedury uzyskania
takich praw, w odniesieniu do wynalazkéw, wzorow uzytkowych, znakdéw towarowych i wzorow
przemystowych.

Broszure podzielono na trzy zasadnicze czesci poswiecone wynalazkom, znakom towarowym i wzorom
przemystowym. Kazda cze$¢ zawiera diagram i zwiezly opis procedury uzyskiwania prawa wytacznego,
wskazuje warunki niezbedne dla uzyskania takiego prawa, informuje o ewentualnych optatach, wyjasnia,
Co powinno zawierac prawidtowo przygotowane zgtoszenie i konczy sie sekcja pytan i odpowiedzi. Czes¢
dotyczaca wynalazkdw zostata uzupetniona o podstawowe informacje na temat wzoréw uzytkowych.

Mamy nadzieje, ze broszura zacheci odbiorcow, zwtaszcza mate i Srednie przedsiebiorstwa, do rejestradji
swoich praw wifasnosci przemystowej i uczynienia z tego nowoczesnego instrumentu, dajacego
przewage konkurencyjna.

To bardzo wazne, zeby wiedzie¢, jak uzyskiwac prawa wytaczne i nie bac sie korzystac z tej mozliwosci. W
krajach rozwinietych (np. Europa Zachodnia, USA, Japonia, Korea) takie postepowanie jest powszechna
praktyka przedsiebiorcow.

2) Precyzja wypowiedzi jest wazna

Istnieje szeroki wachlarz dorobku niematerialnego, ktéry mozna objac¢ rejestrowanymi prawami
wytacznymi. Przedmiotem ochrony moze by¢ zaréwno rozwigzanie techniczne (np. nowa konstrukcja
urzadzenia), nowa estetyka przedmiotu czy dorobek rynkowy przedsiebiorcy zbudowany pod
okreslonym znakiem towarowym. Kazdemu z tych obszaréw odpowiada inne prawo wytaczne.
Whasciwa w tym zakresie polska ustawa — Prawo witasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000r. (Dz. U.
z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z pdznigjszymi zmianami), zwana dalej krétko ,PWP” lub ,ustawa” -
przewiduje m.in.:

e patenty na wynalazki,

e prawa ochronne na wzory uzytkowe,

¢ prawa ochronne na znaki towarowe,

e prawa z rejestracji wzorow przemystowych.
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Opfaty w postepowaniu przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej okresla rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 26 lutego 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 41, poz. 241), zwane dalej krotko
~rozporzadzeniem”.

3) Korzysci z posiadania praw wylacznych

Podstawowg korzyscig z posiadania prawa wylgcznego jest wytgcznos¢ korzystania z przedmiotu
chronionego prawem wytacznym lub oznaczania produktéw i ustug chronionym znakiem towarowym w
obrocie gospodarczym. Zakres tej wylgcznosci jest zdefiniowany dla kazdego z praw wytgcznych we
wspomnianej ustawie PWP. Ustawa daje uprawnionemu srodki prawne, np. w postaci roszczenh
cywilnych, ktére stosuje sie, gdy inni uczestnicy obrotu naruszaja wytacznos¢ ptynaca z posiadanego
prawa. Ponizej przedstawiono zakres wylacznosci, ptynacy z patentu, prawa ochronnego na znak
towarowy i prawa z rejestracji wzoru przemystowego, a takze najwazniejsze roszczenia cywilne, ktore
stuzg uprawnionemu do wyegzekwowania w praktyce swojej wytacznosci w obrocie gospodarczym.

a) Patent na wynalazek

Przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposdb zarobkowy
lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 PWP). Zakres przedmiotowy patentu
okreslajg zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od
daty dokonania zgtoszenia wynalazku w- Urzedzie Patentowym (art. 63 PWP). Patent na wynalazek
dotyczacy sposoby wytwarzania obejmuje przy tym takze wytwory uzyskane bezposrednio tym
sposobem (art. 64 PWP). Uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trzeciej, nie majacej jego zgody,
korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy, polegajacy na:
* wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw
produktu bedacego przedmiotem wynalazku, lub
e stosowaniu sposobu, bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktéow otrzymanych
bezposrednio takim sposobem (art. 66 PWP).

Ta ogdlna zasada doznaje pewnych wymienionych w ustawie ograniczen. Przyktadowo,

* nie narusza sie patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczacego srodkéw komunikagji i ich
czesci lub urzadzen, ktére znajdujg sie na obszarze Rzeczypospolite] Polskiej czasowo, a takze
przedmiotéw, ktdre znajduja sie na tym obszarze w komunikacji tranzytowej (tzw. przywilej
komunikacyjny);

* nie narusza sie patentu réwniez przez  stosowanie wynalazku do celow badawczych i
doswiadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania (te i inne wyjatki opisano w
art. 69 PWP);

e patent nie rozcigga sie na produkty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionego lub za jego zgoda (art. 70 PWP).

Patent, podobnie jak inne prawa wytagczne jest zbywalny i podlega dziedziczeniu (art. 67 PWP). Moze on
by¢ zatem przedmiotem obrotu, tak jak rzeczy/przedmioty materialne, ktérych jestesmy wiascicielami. W
szczegoblnosci, patent moze by¢ przedmiotem darowizny, sprzedazy lub zastawu.

W wielu przypadkach, korzystna moze okazac¢ sie mozliwos¢ udzielenia licencji na korzystanie z
wynalazku chronionego patentem przez inny podmiot. Jest to korzystne na przyktad wtedy, kiedy popyt
na opatentowany produkt jest tak wysoki, ze uprawniony sam nie moze nadazy¢ z jego produkcja czy
importem, a zatem samodzielnie nie jest juz w stanie zarobi¢ wiecej — moze on wowczas pozwoli¢ na
produkcje lub import opatentowanego produktu innemu podmiotowi lub podmiotom, w zamian za
udziat w zyskach ze sprzedazy tego produktu (art. 66 ust. 2 oraz art. 76 i nastepne PWP).

Korzysci z patentu - w praktyce:
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e monopol na wykorzystywanie wynalazku oraz produkcje, sprzedaz, import itp. opatentowanego
produktu; monopol obejmuje produkty lub sposoby zdefiniowane w zastrzezeniach patentowych;

e mozliwosc obrotu patentem jak rzeczg;

¢ mozliwos¢ udzielenia licendji;

* mozliwoé¢ zgtoszenia wynalazku do ochrony za granicg z zastrzezeniem pierwszenstwa ze
zgtoszenia w Polsce — w ciggu 12 miesiecy od dnia zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP.

b) Prawo ochronne na znak towarowy

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa sie prawo wylgcznego uzywania znaku
towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy, na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153
PWP). Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgtoszenia znaku w
urzedzie patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy mozna przedtuza¢ na kolejne okresy
dziesiecioletnie (Art.153 PWP), dowolnie wiele razy.

Uzywanie znaku towarowego polega w szczegdélnosci na:

e umieszczaniu tego znaku na.towarach-objetych prawem ochronnym Iub ich opakowaniach,
oferowaniu lub wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu
ustug pod tym znakiem;

e umieszczaniu znaku na dokumentach, zwigzanych z wprowadzaniem towardéw do obrotu lub
zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

¢ postugiwaniu sie znakiem w celu reklamy (art. 154 PWP).

Ta ogdlna zasada doznaje pewnych ograniczen, wymienionych w ustawie. Przyktadowo,

* prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania przez inne osoby
w obrocie:

e ich nazwisk lub adresu;

e oznaczen opisujgcych towary (np. wskazujacych ich rodzaj, ilos¢, jakos¢, przeznaczenie,
pochodzenie, czy date wytworzenia lub okres przydatnosci);

* zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania
przeznaczenia towaru, zwtaszcza gdy chodzi o oferowane czedci, akcesoria lub ustugi. Te i inne
wyjatki wymieniono w art. 156 PWP.

e ponadto prawo ochronne na znak towarowy nie rozcigga sie na dziatania dotyczace towarow
oznaczonych znakiem, jezeli towary te zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionego lub za jego zgoda (art.155 PWP).

* PWP przewiduje tez inne, bardziej szczegdtowe wyjatki (art. 157-161 PWP).

Wazna korzys¢ z prawa ochronnego na znak towarowy dla okreslonych towaréw lub ustug polega na
tym, ze Panstwa konkurenci nie bedg mogli zarejestrowac identycznego lub podobnego znaku
towarowego dla identycznych lub podobnych ustug (art. 132 PWP).

Podobnie jak patent na wynalazek, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega
dziedziczeniu (art. 162 PWP). Moze ono by¢ zatem przedmiotem obrotu, a w szczegdlnosci darowizny,
sprzedazy lub zastawu, tak jak rzeczy/przedmioty materialne.

Podobnie jak w przypadku patentdw, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, moze udzieli¢
innemu podmiotowi lub podmiotom licencji na oznaczanie towaréw lub ustug zarejestrowanym
znakiem, w zamian za okreslong optate licencyjng np. udziat w zyskach ze sprzedazy tych towardw/ustug
(art. 163 oraz odpowiednio art. 76 i nastepne PWP).

Korzysci z prawa ochronnego na znak towarowy — w praktyce:
e monopol na wykorzystywanie znaku w obrocie gospodarczym, a w szczegdlnosci na produkgcje,
sprzedaz, import itp. towaru oznaczonego znakiem;
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* uniemozliwienie konkurentom wykorzystywania lub rejestracji identycznych lub podobnych
znakow dla identycznych lub podobnych towarow/ustug;

e mozliwos¢ obrotu prawem ochronnym jak rzeczg;

¢ mozliwos¢ udzielenia licendji;

* mozliwos$¢ zgtoszenia znaku do ochrony za granica z zastrzezeniem pierwszenstwa ze zgtoszenia
w Polsce — w ciggu 6 miesiecy od dnia zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP.

¢) Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wylgcznego korzystania ze wzoru
przemystowego w sposdb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art.
105 PWP). Uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktérym wzér jest zawarty badZ zastosowany, lub
sktadowania takiego wytworu do takich celéw(art. 105 PWP).

Prawo z rejestracji wzoru obejmuje kazdy wzor, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywotuje
odmiennego ogdlnego wrazenia (art. 105 PWP).

Prawa z rejestracji wzoru udziela sie na czas 25 lat od daty dokonania zgtoszenia w Urzedzie Patentowym,
podzielony na piecioletnie okresy (art. 105 PWP).

Ta ogdlna zasada doznaje pewnych ograniczen wymienionych w ustawie. Przyktadowo,

e ochrona z tytutu prawa z rejestracji wzoru nie przystuguje wytworowi, ktory stanowi czes¢
sktadowga wytworu ztozonego uzywang do naprawy tego wytworu, w taki sposéb by przywrdcic
mu jego wyglad poczatkowy (Art.106' PWP);

* prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytworu

* wynikajacych wytacznie z jego funkcji technicznej;

e ktére muszg by¢ odtworzone w doktadnej formie i wymiarach, w celu umozliwienia
mechanicznego potaczenia go lub wspdtdziatania z innym wytworem (Art.107 PWP).

e uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego nie moze zakaza¢ osobie trzeciej korzystania z
WZOru:

¢ do uzytku osobistego lub nie zwigzanego z dziatalnoscia gospodarcza;

* w celu doswiadczalnym, do celéw cytowania lub nauczania;

¢ stosowanego lub zawartego w urzadzeniach znajdujacych sie na srodkach transportu lgdowego i
zarejestrowanych w innych panstwach, statkach morskich lub powietrznych, ktére czasowo
znajduja sie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Te i inne wyjatki opisuje Art.115 PWP.

¢ podobnie jak w przypadku patentéw na wynalazki i praw ochronnych na znaki towarowe, takze
prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie rozcigga sie na wytwory wprowadzone uprzednio
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodg (odpowiednio art. 70 PWP).

Podobnie jak patent na wynalazek i prawo ochronne na znak towarowy, takze i prawo z rejestracji wzoru
przemystowego, jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, moze wiec w szczegolnosci by¢ przedmiotem
darowizny, sprzedazy lub zastawu (odpowiednio art. 67 PWP).

Uprawiony moze takze udzieli¢ innemu podmiotowi lub podmiotom licencji na korzystanie z
zarejestrowanego wzoru przemystowego (odpowiednio art. 66 ust. 2 oraz art. 76 i nastepne PWP).

Korzysci z prawa z rejestracji wzoru przemystowego - w praktyce:

¢ monopol na obrdét (np. produkcje, sprzedaz, import itp.) przedmiotami, ktore wygladaja tak jak moj
zarejestrowany wzor lub bardzo podobnie, chyba, ze wyglad jest wynikiem wyfgcznie funkgji
technicznej. Moje prawo i méj monopol nie obejmuje jednak czesci zamiennych;

¢ mozliwos¢ obrotu prawem z rejestracji jak rzeczg;

e mozliwos¢ udzielenia licencji;

¢ mozliwos¢ zgtoszenia wzoru do ochrony za granicg z zastrzezeniem pierwszenstwa ze zgtoszenia
w Polsce — w ciggu 6 miesiecy od dnia zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP.
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4) A jesli ktos narusza moje prawo wytaczne?

e Ustawa PWP daje uprawnionemu z prawa wytacznego szereg instrumentdw, stuzacych do
egzekwowania przyznanej wytacznosci w praktyce.

* Uprawniony z patentu, ktérego patent zostat naruszony, moze zada¢ od naruszajagcego patent
zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia, rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate
okreslonej sumy pienieznej (art. 287 PWP). Przepis ten stosuje sie odpowiednio do prawa z
rejestracji wzoru przemystowego.

* Podobnie, osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, moze zadac od
osoby, ktéra naruszyta to prawo zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia, rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach
ogolnych albo poprzez zaptate okreslonej sumy pienieznej (art. 296 PWP). Ustawa precyzuje, Zze
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym:

* znaku identycznego do zarejestrowanego dla identycznych towardw;

e znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w biad;

* znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, bez wzgledu na
towary objete rejestracja, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajagcemu nienalezng korzysc
lub by¢ szkodliwe dla renomy znaku wcze$niejszego (Art. 296 PWP).

Ponadto, w mysl art. 285 PWP, uprawniony z patentu prawa ochronnego lub prawa z rejestracji moze
73dac zaprzestania dziatari grozacych naruszeniem prawa. To bardzo wazny i korzystny dla Panstwa
przepis, na podstawie ktérego moga Panstwo interweniowac juz w chwili, kiedy inny podmiot np.
poczynit przygotowania do oznaczania towaréw chronionym znakiem (przyktadowo, przygotowat sie do
druku etykiet), a nie dopiero w chwili kiedy podmiot ten wprowadzi na rynek towary oznaczone
chronionym znakiem.

Roszczen z tytutu naruszenia prawa wytacznego mozna dochodzi¢ po uzyskaniu tego prawa, ale ze
skutkiem wstecznym, od dnia kiedy Urzad Patentowy dokonat ogtoszenia o Panstwa zgtoszeniu, a w
przypadku wczedniejszego powiadomienia  przez uprawnionego 0soby naruszajgcej prawo o
dokonanym zgtoszeniu, od daty tego powiadomienia (art. 288 PWP). O tych i innych roszczeniach
cywilnych, sposobie dochodzenia tych roszczen przed sadami, okresach przedawnienia itp. mowi tytut IX
PWP.

1. JAK UZYSKIWAC PRAWA WYLACZNE?
1) Patent na wynalazek.
a) Jak uzyskac patent na wynalazek? - rys. 1

1. Przygotowac opis zgtoszeniowy wynalazku;

2. Ztozy¢ tak przygotowany opis w trzech egzemplarzach wraz ze skrétem opisu w dwaodch
egzemplarzach i podaniem w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, UPRP. Dokumenty
te mozna dostarczy¢ do Urzedu Patentowego w dowolny sposdb, np. osobiscie, kurierem,
poczty, lub wysta¢ je w formie elektronicznej, o ile posiada sie kwalifikowany podpis
elektroniczny.

3. Wkrétce po dokonaniu zgtoszenia UPRP przysle Panstwu pisemne potwierdzenie dokonania
zgtoszenia wraz z nadanym temu zgtoszeniu numerem i datg dokonania zgtoszenia, a takze
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wezwie Panstwa do wniesienia naleznych przy zgtoszeniu opfat urzedowych, w ciggu jednego
miesigca od daty zgtoszenia. Zgodnie z rozporzadzeniem, optata za zgtoszenie wynalazku wynosi
550 ztotych (lub 500 ztotych, jesli zgtoszenia dokonuje sie w formie elektronicznej), o ile opis
zgtoszeniowy wynalazku zawiera nie wiecej niz 20 stron. Za kazdg strone powyzej 20 stron opisu
zastrzezen i rysunkow nalezy zapfaci¢ dodatkowo 25 ztotych.
Po okoto trzech miesigcach od dnia dokonania zgtoszenia, Urzad przesle Parstwu raport z
poszukiwan w stanie techniki. Raport ten zawiera liste publikacji, ktére w ocenie Urzedu opisuja
wczesniejsze podobne lub identyczne rozwigzania, ewentualnie podwazajagc nowos¢ lub
poziom wynalazczy Panstwa zgtoszenia. Raport ten jest cennym Zrédtem informacji dla
zgtaszajacego. Zdarza sie, ze na skutek analizy publikacji wymienionych w raporcie, zgfaszajacy
zauwaza, ze jego wynalazek zostat juz wczedniej opisany w czesci lub w catosci. | odwrotnie,
zdarza sie, ze raport upewnia zgtaszajgcego o nNowosci i nieoczywistosci, a co za tym idzie
wartosci jego wynalazku. Wowczas warto pomysle¢ o zgtoszeniu wynalazku do ochrony w
innych krajach, z zastrzezeniem pierwszenstwa ze zgtoszenia polskiego.
Niezwtocznie po uptywie 18 miesiecy od dnia dokonania zgtoszenia (lub od daty pierwszenstwa,
jesli zastrzegano pierwszenstwo), Urzad Patentowy publikuje informacje o zgtoszeniu Parstwa
wynalazku. Od tego dnia, kazdy moze zapoznac sie z opisem wynalazku i zgtasza¢ do Urzedu
Patentowego uwagi odnosnie patentowalnosci tego wynalazku.
Rownoczesnie Urzad Patentowy prowadzi-postepowanie zgtoszeniowe. W toku postepowania
Urzad bada, czy Panstwa zgtoszenie jest poprawne pod wzgledem formalnym (np. czy w
podaniu wskazano wszystkie niezbedne informacje, czy wniesiono nalezne opfaty urzedowe w
wyznaczonym terminie i w odpowiedniej wysokosci itp.). Urzad sprawdzi takze czy spetnione sg
ustawowe warunki do uzyskania patentu. Warunki te omoéwione sg w kolejnym podrozdziale.
Jesli w toku postepowania Urzad dojdzie do wniosku, ze istniejg przeszkody do udzielenia
patentu, zawiadomi o tym Panstwa odpowiednim pismem i wyznaczy termin na udzielenie
odpowiedzi. W odpowiedzi mogga Panstwo przywotywac argumenty, a takze dokonywac zmian
w opisie i zastrzezeniach, o ile zmiany te nie wykraczajg poza informacje zawarte w opisie w dniu
dokonania zgtoszenia. Korespondencja z Urzedem moze odbywac sie w jednym lub w wielu
krokach az do chwili, kiedy Urzad bedzie przekonany o mozliwosci udzielenia ochrony na
Panstwa wynalazek lub o braku takiej mozliwosci.
Jesli w wyniku przeprowadzonego postepowania Urzad stwierdzi, Ze zostaty spetnione
ustawowe warunki do uzyskania patentu, wydaje decyzje o udzieleniu patentu (art. 52 PWP).
Otrzymaja Panstwo wowczas decyzje warunkowg o udzieleniu patentu. W terminie 3 miesiecy
od dnia otrzymania decyzji nalezy wnies¢ optate za publikacje, a takze optate za te lata ochrony,
ktére uptynety od dnia zgtoszenia do dnia udzielenia patentu. Warunkiem koniecznym uzyskania
waznego patentu jest przy tym whniesienie opfaty za pierwsze trzy lata ochrony wynalazku.
Zgodnie z rozporzadzeniem:

opfata za publikacje wynosi 90 zt (do 10 stron opisu) oraz ewentualnie 10 zt za kazdg strone opisu

powyzej 10,

opfata za pierwsze trzy lata ochrony wynalazku wynosi 480 zt

opfata za czwarty rok ochrony wynalazku wynosi 250 zt, za piaty rok — 300 itp.
W praktyce postepowanie przed Urzedem Patentowym od dnia dokonania zgtoszenia do dnia
wydania decyzji o udzieleniu patentu trwa kilka lat.
Sprzeciw.
UPRP publikuje informacje o udzieleniu patentu w wiadomosciach Urzedu Patentowego (art.
232 PWP). W ciggu 6 miesiecy od dnia publikacji tej informacji, kazdy moze wnies¢
umotywowany sprzeciw wobec udzielenia patentu. Patent moze zosta¢ uniewazniony ze
skutkiem od samego poczatku, jesli sprzeciwiajacy sie wykaze, Ze nie zostaty spetnione
ustawowe warunki udzielenia patentu. Z sytuacjg taka bedziemy mieli do czynienia np. wtedy,
jesli osoba ta przedstawi publikacje sprzed daty zgtoszenia wynalazku, w ktérej opisano
identyczne rozwigzanie, a ktérej to publikacji Urzad Patentowy nie wzigt pod uwage w toku
postepowania. O wniesieniu sprzeciwu Urzad Patentowy niezwtocznie Panstwa zawiadomi i
wyznaczy termin na ustosunkowanie sie do wniesionego sprzeciwu. Jesli uznajg Panstwo, ze
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sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygniecia w postepowaniu
spornym przed UPRP. W przeciwnym wypadku, Urzad Patentowy uchyli decyzje o udzieleniu
patentu (podstawa prawna — art. 246 i 247 PWP).

10. Jesli w wyniku przeprowadzonego postepowania Urzad dojdzie do wniosku, ze wynalazek nie
spetnia ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzje o odmowie
udzielenia patentu (art. 49 PWP). Takg decyzje wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymaja
Panstwo poczta. Prosimy zapozna¢ sie z sekcja Pytan i odpowiedzi, aby dowiedziec¢ sig, co
mozna zrobi¢ w takich okolicznosciach.

11. Po uzyskaniu patentu mozna co roku przedtuzac wynikajacg zen ochrone, poprzez zaptate optaty
urzedowej za kolejny rok ochrony, zgodnie z rozporzadzeniem.

Rys.1-patentnawynalazek
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b) Warunki uzyskania patentu

Zgodnie z ustawg, patenty sg udzielane bez wzgledu na dziedzine techniki na wynalazki, ktére s3 nowe,
posiadaja poziom wynalazczy i nadaja sie do przemystowego stosowania (art. 24 PWP). Wazny jest
przy tym techniczny charakter rozwigzania, ktére chcemy opatentowac. W szczegdlnosci nie uwaza sie
za wynalazki i nie mozna opatentowac (art. 28 PWP):

* odkry¢ naukowych, teorii naukowych, metod matematycznych,

e wytwordw o charakterze jedynie estetycznym,

* metod dotyczacych dziatalnosci umystowe] lub gospodarczej,

e gieriprograméw komputerowych.
Mozna opatentowac m.in.

e urzadzenie,

e narzedzie,

* przyrzad,

¢ substancje chemiczna

* isposoby ich wytwarzania.
Jak wspomniano wczesniej, wynalazek o charakterze technicznym moze zosta¢ opatentowany wtedy
kiedy jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje sie do przemystowego stosowania.
Wynalazek jest nowy, jesli nie jest czescig stanu techniki. Przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co
przed datg zgtoszenia wynalazku do Urzedu Patentowego zostato udostepnione do wiadomosci
powszechnej. Sposdb tego udostepnienia jest nieistotny. Moze to by¢ opis ustny, opis pisemny,
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stosowanie, wystawienie, prezentacja internetowa itp. Krotko mowiac, wynalazek jest nowy jezeli nikt na
catym swiecie wczesniej takiego samego rozwigzania nie opisat, ani nie pokazat (art. 25 PWP).

Wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli nie wynika on w sposob oczywisty ze
stanu techniki dla osoby biegtej w danej dziedzinie. Stan techniki rozumie sie przy tym w wyzej
zdefiniowany sposéb (art. 26 PWP). Istnieje kilka testdw, ktérymi postugujg sie urzedy patentowe, aby
sprawdzi¢ poziom wynalazczy rozwigzania opisanego w Panfstwa zgfoszeniu. Typowym testem
stosowanym przez Europejski Urzad Patentowy, a takze przez Urzad Patentowy RP jest tzw. podejscie
problem - rozwigzanie (ang. problem - solution approach). W uproszczeniu mozna przyjac, ze jezeli
Panstwa wynalazek pozwala uzyska¢ efekt techniczny, ktérego wczesniej nie dawato sie osiggna¢, albo
jesli uzyskuje ten efekt techniczny innym sposobem niz rozwigzania znane w stanie techniki, to posiada
on wymagany ustawg poziom wynalazczy.

W koncu, wynalazek nadaje sie do przemystowego stosowania, jesli mozna nim uzyska¢ wytwor lub
wykorzysta¢ sposob wedtug wynalazku w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej lub w rolnictwie (art.
27 PWP).

Co to oznacza w praktyce?

A zatem opatentowac mozna:
- przedmioty codziennego uzytku, maszyny, urzadzenia, narzedzia, przyrzady, zwigzki chemiczne
itp.
- sposoby ich wytwarzania,
- urzadzenia stuzace do ich wytwarzania,
- ich zastosowania,

oile s one nowe i nieoczywiste dla osoby biegtej w danej dziedzinie techniki.
¢) Co powinno zawiera¢ prawidtowo przygotowane zgtoszenie wynalazku?

Sprobujcie Paristwo nadac¢ swojemu zgtoszeniu wynalazku opisang ponizej strukture. Struktura ta spetnia
wymogi prawne odnosnie zawartosci opisu zgtoszeniowego wynalazku, a dodatkowo utatwi ekspertowi
Urzedu Patentowego stwierdzenie problemu technicznego, jaki Panstwo rozwiazali i sposobu, w jaki
zostat on rozwigzany, co uproscii przyspieszy postepowanie przed Urzedem.

Opis zgtoszeniowy wynalazku powinien zawierac w kolejnosci:

Tytut;

Wskazanie dziedziny techniki (wynalazek dotyczy..);

Opis stanu techniki (znane jest urzadzenie..);

Wskazanie problemu technicznego (wyzej wspomniane urzadzenie ma takg wade, Ze..);

Rozwigzanie tego problemu (nieoczekiwanie wyzej wymieniony problem udato sie rozwigzac¢ w

obecnym wynalazku, dzieki temu, ze...);

6. Ujawnienie istoty wynalazku (tutaj powinien znalez¢ sie ,opis wtasciwy” — czyli jak dziata Panstwa
wynalazek i jakie cechy posiada);

7. Przyktad realizacji wynalazku (bardziej szczegdtowy opis Panstwa urzadzenia w jednym lub
wiecej przyktadach wykonania);

8. Zastrzezenia patentowe (okreslajg zakres Panstwa patentu np. ,urzadzenie do mycia szyb,
zZnamienne tym, ze posiada ...[tutaj wymienia sie cechy szczegdlne Panstwa wynalazku]). Ta czes¢
i ujawnienie istoty wynalazku zawarte w opisie — pkt 6 — powinny dokfadnie sobie odpowiadag;

9. Rysunki, pokazujace wynalazek (jesli s3 potrzebne);

10. Skrét opisu.

vhwnN =
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Opis obejmujacy wyzej wymienione punkty 1-10 sktadamy w Urzedzie Patentowym w trzech
egzemplarzach, zas skrot opisu w dwodch egzemplarzach. Skrotu opisu nie wlicza sie do stron, od ktérych
zalezy wysokos¢ opfaty urzedowej za zgtoszenie.

Masz watpliwosci — popros o pomoc rzecznika patentowego!

We wiasciwym zredagowaniu opisu, a zwtaszcza zastrzezen patentowych i ujawnienia istoty wynalazku,
moze pomoc Panstwu rzecznik patentowy. Rzecznicy patentowi mogg tez pomaoc w innych sprawach
zwigzanych z uzyskiwaniem patentu na wynalazek, a nawet catkowicie poprowadzic¢ takie postepowanie
za Panstwa. Adresy rzecznikdw patentowych w swoim miescie tatwo znajda Panstwo na stronach
internetowych Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

Wzory uzytkowe

Szczegdlng kategorig rozwigzai podlegajacg. ochronie stanowig. tzw.-wzory uzytkowe. Wzorem
uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu, budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci (art. 94 PWP). O wzorze uzytkowym mozna zatem mysle¢ w
uproszczeniu, jako o prostym wynalazku, ktéry odnosi sie do konstrukgcji przedmiotu. Zauwazmy, ze wzor
uzytkowy nie musi posiada¢ poziomu wynalazczego. Wystarczy, jesli jest on nowy. Na wzér uzytkowy
moze by¢ udzielone prawo ochronne (art. 95 PWP). Poniewaz wymagane jest jedynie kryterium nowosci,
postepowanie przed Urzedem Patentowym w przypadku wzoru uzytkowego jest znacznie prostsze i
krétsze w pordwnaniu z postepowaniem o udzielenie patentu na wynalazek. Jednak jesli chodzi o optaty
za zgtoszenie oraz opfaty zwigzane z postepowaniem, a takze sposob przygotowania zgtoszenia oraz
jego zawartos¢, wzor uzytkowy nie rézni sie od patentu. Prawo ochronne na wzor uzytkowy trwa do 10
lat od daty dokonania zgtoszenia wzoru w Urzedzie Patentowym (art. 95 PWP).

UWAGA - wzory uzytkowe

W przypadku wzoréw uzytkowych mowimy o zastrzezeniach ochronnych, a nie zastrzezeniach
patentowych (punkt 8 opisu zgtoszeniowego wynalazku). Zastrzezenia ochronne musza koniecznie
dotyczy¢ konstrukcji/budowy przedmiotu. Mimo ze od wzordéw uzytkowych nie wymaga sie poziomu
wynalazczego, wskazanie problemu technicznego i jego rozwigzania w opisie wzoru uzytkowego nie jest
btedem, poniewaz pozwala fatwo pokazac uzytecznosc¢ opisywanego rozwigzania.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobi¢, gdy uptywa wyznaczony przez Urzqd Patentowy termin na odpowiedZ, a moja odpowiedZ nie jest
Jeszcze gotowa?

W takim wypadku zgtaszajacy powinien przed uptywem tego terminu ztozy¢ w Urzedzie Patentowym
pismo, w ktérym zawiadomi Urzad o przyczynach niedotrzymania terminu, dzieki temu zyska dwa
kolejne miesigce na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie ,przedituzenie
terminu” moZliwe jest tylko raz i nie wigza sie z nim zadne opfaty urzedowe.

2. Czy mozliwe jest przywrdcenie terminu, o ktdrym zapomniatem?

Tak, w pewnych okolicznosciach Urzad Patentowy moze na wniosek strony przywroci¢ termin, o ile
strona uprawdopodobni, ze uchybienie nastapito bez jej winy. Z wnioskiem takim mozna wystgpi¢ do
Urzedu Patentowego w ciggu 2 miesiecy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie pozniej niz w
ciggu 6 miesiecy od dnia, kiedy termin uptynat (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrdcenie terminu
nalezna jest optata urzedowa, w wysokosci 80 zt, wynikajgca z rozporzadzenia.
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3. Co zrobi¢, jesli Urzqd odmaowi mi udzielenia patentu?

Od decyzji Urzedu Patentowego stronie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu
kodeksu postepowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).
Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, sktada sie w Urzedzie Patentowym w
terminie

(a) 2 miesiecy od dnia otrzymania decyzji — w przypadku sprawy zakonczonej decyzjg lub

(b) 1 miesigca od dnia otrzymania postanowienia w przypadku sprawy zakonczonej

postanowieniem.

Zgodnie z rozporzadzeniem, od wniosku nalezna jest optfata urzedowa w wysokosci 100zt (w przypadku
sprawy zakonczonej decyzja) lub 50 zt (w przypadku sprawy zakornczonej postanowieniem).

4. Co zrobi¢, jesli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urzqd utrzyma decyzje, ktdra nie jest dla mnie
satysfakcjonujgca?

Decyzje takg mozna zaskarzy¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP).
Skarge wnosi sie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzedu Patentowego (Art.53
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi — Dz.U. z dnia
20 wrzesnia 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skarge wnosi sie za posrednictwem Urzedu Patentowego RP i
podlega ona optacie w wysokosci 1000z,

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwroéci¢ sie o pomoc do
rzecznika patentowego.

5. Zapomniatem o rocznicy dokonania zgtoszenia i nie zaptacitem za kolejny rok ochrony wynalazku. Czy mdj
patent upadt? Co moge zrobic?

Optaty okresowe za kolejny rok ochrony powinny by¢ uiszczane najpdzniej w rocznice dokonania
zgtoszenia, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie wiecej niz rocznym). Jesli jednak przeoczyli Panstwo ten
termin, opfate za kolejny rok ochrony mozna wnies$¢ takze w ciggu 6 miesiecy po tym terminie, ze zwyzka
w wysokosci 30% (art. 224 PWP). Jesli w ciggu tych 6 miesiecy nie wniosg Panstwo opfaty, powiekszonej o
30% - ochrona Panstwa wynalazku bezpowrotnie wygasnie (art. 90 PWP).

6. Masz wqtpliwosci - popros o pomoc rzecznika patentowego!

We wiasciwym zredagowaniu opisu, a zwtaszcza zastrzezen patentowych i ujawnienia istoty wynalazku,
moze pomaoc Parstwu rzecznik patentowy. Rzecznicy patentowi moga tez pomaéc w innych sprawach
zwigzanych z uzyskiwaniem patentu na wynalazek, a nawet catkowicie poprowadzi¢ takie postepowanie
za Panistwa. Adresy rzecznikdw patentowych w swoim miescie tatwo znajda Panstwo na stronach
internetowych Polskiej [zby Rzecznikdow Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

2) Prawo ochronne na znak towarowy.
a) Jak uzyskac¢ prawo ochronne na znak towarowy? - rys. 2

1. Przygotowac zgtoszenie znaku towarowego do Urzedu Patentowego RP.

2. Ztozy¢ zgtoszenie w UPRP. Dokumenty mozna dostarczy¢ do Urzedu Patentowego w dowolny
sposdb, np. osobiscie, kurierem, poczta, lub wystac je w formie elektronicznej, o ile posiada sie
kwalifikowany podpis elektroniczny.

3. Wkrétce po dokonaniu zgtoszenia UPRP przysle Panstwu pisemne potwierdzenie dokonania
zgtoszenia wraz z nadanym temu zgtoszeniu numerem i datg dokonania zgtoszenia, a takze
wezwie Panstwa do wniesienia naleznych przy zgtoszeniu opfat urzedowych, w ciggu jednego
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miesigca od daty zgtoszenia. Zgodnie z rozporzadzeniem, optata za zgtoszenie znaku
towarowego obejmujace do trzech klas towardw lub ustug, wynosi 550 ztotych (lub 500 ztotych,
jesli zgtoszenia dokonuje sie w formie elektronicznej). Za kazdg klase powyzej trzech nalezy
zapfaci¢ dodatkowo 120 ztotych.
Urzad Patentowy dokona ogtoszenia o zgtoszeniu Panstwa znaku towarowego niezwtocznie po
uptywie 3 miesiecy od dnia dokonania zgtoszenia (art. 143 PWP).
Od tego dnia, osoby trzecie mogg zapoznac sie z Panstwa zgtoszeniem oraz zgtasza¢ do Urzedu
Patentowego uwagi odnosnie mozliwosci udzielenia ochrony na ten znak (art. 143 PWP).
W toku postepowania, Urzad Patentowy sprawdzi czy Panstwa zgtoszenie jest formalnie
poprawne (np. czy w zgtoszeniu wskazano wszystkie niezbedne informacje, czy wniesiono
nalezne optaty urzedowe w wyznaczonym terminie i w odpowiedniej wysokosci itp.) oraz zbada
czy nie ma przeszkod do udzielenia prawa ochronnego na Panstwa znak.
Takimi przeszkodami sg m.in.
e brak dostatecznych znamion odrézniajacych (art. 129 PWP)
e sprzeczno$¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 131 PWP)
e wprowadzanie odbiorcow w. bfgd co do wtasciwosci towarowego 0znaczonego
znakiem (art. 131 PWP)
* zgtoszenie do ochrony w ztej wierze (art. 131 PWP)
e wczedniej zarejestrowane lub zgtoszone znaki identyczne dla identycznych towardw i
ustug lub
e wczesdniej zarejestrowane lub zgtoszone znaki identyczne lub podobne dla identycznych
lub podobnych towardw i ustug, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad,
co do pochodzenia towaréw oznaczonych znakami, lub wczesniej zarejestrowanych lub
zgtoszonych renomowanych znakéw towarowych, jezeli mogtoby to przyniesc
zgtaszajagcemu nienaleznga korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla renomy znaku wczesniejszego
(art. 132 PWP).
W toku postepowania Urzad moze przysyta¢ do Paristwa pisma informujace o stwierdzonych
przeszkodach lub wzywajace do wyjasnienia stwierdzonych watpliwosci, wyznaczajac termin na
zajecie stanowiska.
Jesli Urzad Patentowy nie stwierdzi przeszkéd do udzielenia prawa ochronnego na Parstwa
znak, albo wszystkie takie przeszkody zostang wyjasnione w postepowaniu — wydaje on decyzje
warunkowa o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 147 PWP). Decyzje otrzymajg
Panstwo pocztg. W terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania decyzji nalezy wnie$¢ optate za
publikacje (90zf), a takze opfate za pierwszy dziesiecioletni okres ochrony. Zgodnie z
rozporzadzeniem, opfata ta wynosi 400 zt za kazda klase do trzech klas i 450 zt za kazda klase
powyzej trzech.
W praktyce postepowanie przed Urzedem Patentowym od dnia dokonania zgtoszenia do dnia
wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego trwa ok. 1-2 lata.
Sprzeciw.
UPRP publikuje informacje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w wiadomosciach
Urzedu Patentowego (art. 232 PWP). W ciggu 6 miesiecy od dnia publikacji tej informacji, kazdy
moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec udzielenia tego prawa. Prawo ochronne moze
zosta¢ uniewazniony ze skutkiem od samego poczatku, jesli sprzeciwiajgcy sie wykaze, Zze nie
zostaty spetnione ustawowe warunki wymagane do jego udzielenia. Z sytuacja taka bedziemy
mieli do czynienia np. wtedy, jedli osoba ta wykaze, Zze jest wiascicielem identycznego lub
podobnego znaku towarowego, zgtoszonego wczesniej dla identycznych lub podobnych
towardw/ustug, a ktérego to znaku Urzad Patentowy nie wzigt pod uwage w toku postepowania.
O wniesieniu sprzeciwu Urzad Patentowy niezwtocznie Panstwa zawiadomi i wyznaczy termin
na ustosunkowanie sie do wniesionego sprzeciwu. Jedli uznajg Panstwo, Zze sprzeciw jest
bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygniecia w postepowaniu spornym przed
UPRP. W przeciwnym wypadku, Urzad Patentowy uchyli decyzje o udzieleniu prawa ochronnego
(podstawa prawna — art. 246 i 247 PWP).
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10. Jesli w wyniku przeprowadzonego postepowania Urzad stwierdzi brak ustawowych warunkéw
do uzyskania prawa ochronnego — wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego
(art. 145 PWP). Taka decyzje wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymajg Panstwo poczta.
Prosimy zapoznac sie z sekcja Pytan i odpowiedzi, aby dowiedzie¢ sie, co mozna zrobié¢ w
takich okolicznosciach.

11. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ na Paristwa wniosek i za odpowiednig optata
przedtuzane dla wszystkich lub dla czesci towardw na kolejne okresy 10-letnie, dowolnie wiele
razy (art. 153 PWP).

Rys.2 - prawo ochronne na znak towarowy
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b) Warunki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli
oznaczenie takie nadaje sie do odrdzniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa (art. 120 PWP). Moze to by¢ w szczegdlnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnat
dZwiekowy (art. 120 PWP). Warunkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest brak
przeszkdd bezwzglednych i przeszkéd wzglednych wspomnianych wyzej w punkcie 6 i szczegétowo
opisanych w art. 129-132 PWP. Najwazniejsze jest zeby pamietac, ze wszystkie podobne znaki zgtoszone
lub zarejestrowane wczesniej dla podobnych towardw lub ustug moga stanowi¢ przeszkode w
udzieleniu prawa ochronnego na Panstwa znak towarowy. Chodzi tu nie tylko o znaki zgtoszone lub
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP, ale takze o znaki wspélnotowe tzw. Community Trademarks,
CTM, zgtoszone lub zarejestrowane w Urzedzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (Office for
Harmonization in the Internal Market, OHIM) w Alicante, Hiszpania a takze miedzynarodowe znaki
towarowe, ktérych ochrone w Polsce uznano.

¢) Co powinno zawiera¢ prawidtowo przygotowane zgtoszenie znaku towarowego?

Zgtoszenie znaku towarowego do Urzedu Patentowego RP powinno zawierac:
. wskazanie zgtaszajacego (nazwe, adres, NIP, REGON);
. wskazanie znaku (w przypadku stowa — w podaniu wpisuje sie to stowo, a w przypadku
znaku graficznego lub stowno-graficznego — do podania nalezy dotaczy¢ 5 fotografii lub
odbitek kolorowych znaku towarowego a dla znakéw barwnych - takze 2 czarno-biate
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odbitki znaku towarowego, o wymiarach nie mniejszych niz 3x3 cm i nie wiekszych niz 5x5
cm);
*  dodatkowo, w przypadku znakéw graficznych lub stowno-graficznych, zgtoszenie znaku
musi zawiera¢ stowny opis znaku i wskazanie uzytych koloréw;
. niezaleznie od rodzaju znaku (stowny, stowno-graficzny, graficzny, inny) zgtoszenie musi
zawiera¢ wykaz towardéw i ustug, dla ktérych znak ma zosta¢ zarejestrowany. Towary i
ustugi ujete w wykazie muszg by¢ zgrupowane w odpowiednie klasy, zgodnie z
miedzynarodowg klasyfikacjg towardw i ustug — tzw. klasyfikacjg nicejska. Klasyfikacje taka,
wraz z objasnieniami i nagtowkami klas, ktére pozwalajg zorientowac sie jakie towary i
ustugi znajduja sie w danej klasie, mozna znalez¢ np. na stronach Urzedu Patentowego RP:
https://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/nicejska lub na stronach Urzedu do spraw
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/euroace.en.do
Ponadto na stronach Urzedu Patentowego RP znalez¢ mozna wzdr: podania o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy:
http//www.uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/Formularze/
Korzystanie z tego formularza nie jest obowigzkowe, ale znacznie utatwi Panstwu prawidtowe
przygotowanie dokumentow.

Masz watpliwosci - popros o pomoc rzecznika patentowego!

Jesli majg Panstwo watpliwosci — we wiasciwym skonstruowaniu wykazu towardéw i ustug pomoze
Panstwu rzecznik patentowy. Rzecznik moze tez przygotowac dla Panstwa zgtoszenie, zaproponowac
sfowny opis znaku, udzieli¢ informacji o szczegétach postepowania, a nawet przeprowadzi¢ cate
postepowanie za Panstwa. Adresy rzecznikdw patentowych w swoim miescie tatwo znajda Panstwo na
stronach internetowych Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobi¢, gdy uptywa wyznaczony przez Urzqd Patentowy termin na odpowiedz, a moja odpowiedz nie jest
Jjeszcze gotowa?

W takim wypadku zgtaszajacy powinien przed uptywem tego terminu ztozy¢ w Urzedzie Patentowym
pismo, w ktorym zawiadomi Urzad o przyczynach niedotrzymania terminu, dzieki temu zyska dwa
kolejne miesigce na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie ,przedtuzenie
terminu” mozliwe jest tylko raz i nie wigza sie z nim zadne opfaty urzedowe.

2. Czy moZliwe jest przywrdcenie terminu, o ktorym zapomniatem?

Tak, w pewnych okolicznosciach Urzad Patentowy moze na wniosek strony przywrdci¢ termin, o ile
strona uprawdopodobni, ze uchybienie nastapito bez jej winy. Z wnioskiem takim mozna wystgpi¢ do
Urzedu Patentowego w ciggu 2 miesiecy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 6 miesiecy od dnia, kiedy termin uptynat (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrécenie terminu
nalezna jest optata urzedowa, w wysokosci 80 zt, wynikajaca z rozporzadzenia.

3. Co zrobi¢, jesli Urzqd odmdwi mi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy?
Od decyzji Urzedu Patentowego stronie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu
kodeksu postepowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, sktada sie w Urzedzie Patentowym w
terminie
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(a) 2 miesiecy od dnia otrzymania decyzji — w przypadku sprawy zakonczonej decyzjg lub
(b) 1 miesigca od dnia otrzymania postanowienia w przypadku sprawy zakonczonej
postanowieniem.
Zgodnie z rozporzadzeniem, od wniosku nalezna jest optfata urzedowa w wysokosci 100zt (w przypadku
sprawy zakonczonej decyzjg) lub 50 zt (w przypadku sprawy zakoriczonej postanowieniem).

4. Co zrobic¢, jesli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urzqd utrzyma decyzje, ktéra nie jest dla mnie
satysfakcjonujgca?

Decyzje taka mozna zaskarzy¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP).
Skarge wnosi sie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzedu Patentowego (Art.53
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi — Dz.U. z dnia
20 wrzesnia 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skarge wnosi sie za posrednictwem Urzedu Patentowego RP i
podlega ona optacie w wysokosci 1000zt

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwroci¢ sie o pomoc do
rzecznika patentowego.

5. Zapomniatem zaptaci¢ za kolejny 10-letni okres ochrony znaku. Czy mdj znak jest chroniony? Co moge
zrobic?

Optaty okresowe za kolejny okres ochrony powinny by¢ uiszczane najpdzniej w dniu, kiedy uptywa
poprzedni okres ochrony, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie wiecej niz rocznym). W tym samym
terminie nalezy ztozy¢ w Urzedzie Patentowym wniosek o przedtuzenie ochrony (art. 153 PWP). Wniosek
ten podlega optacie — 200zt. Jesli jednak przeoczyli Panstwo ten termin, optate za kolejny okres ochrony
mozna wnies¢ takze w ciggu 6 miesiecy po tym terminie, ze zwyzkg w wysokosci 30% (art. 224 PWP). W
tym samym czasie mozna ztozy¢ wniosek o przedtuzenie prawa ochronnego — podlega on woéwczas
opfacie 500zt Jesli w ciggu tych 6 miesiecy nie ztozg Panstwo wniosku o przedtuzenie i/lub nie wniosg
Panstwo optaty, powiekszonej o 30% - Paristwa prawo ochronne bezpowrotnie wygasnie (art. 168 PWP).

6. Masz wqtpliwosci - popros o pomoc rzecznika patentowego!

Jesli maja Panstwo watpliwosci — we wiasciwym skonstruowaniu wykazu towardw i ustug pomoze
Panstwu rzecznik patentowy. Rzecznik moze tez przygotowac dla Panstwa zgtoszenie, zaproponowac
sftowny opis znaku, udzieli¢ informacji o szczegétach postepowania, a nawet przeprowadzi¢ cate
postepowanie za Panstwa. Adresy rzecznikéw patentowych w swoim miescie tatwo znajda Panstwo na
stronach internetowych Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

3) Prawo z rejestracji wzoru przemystowego.

a) Jak uzyskac prawo z rejestracji wzoru przemystowego? - rys. 3
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Rys.3 - prawo z rejestracji wzoru przemystowego
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Przygotowac wniosek o rejestracje wzoru przemystowego.

Ztozy¢ wniosek w UPRP. Dokumenty mozna dostarczy¢ do Urzedu Patentowego w dowolny
sposodb, np. osobiscie, kurierem, poczta, lub wystac je w formie elektronicznej, o ile posiada sie
kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wkrotce po ztozeniu wniosku UPRP przysle Panstwu pisemne potwierdzenie dokonania
zgtoszenia wraz z nadanym temu zgtoszeniu numerem i datg dokonania zgtoszenia, a takze
wezwie Panstwa do wniesienia naleznych przy zgtoszeniu optat urzedowych, w ciggu jednego
miesigca od daty zgtoszenia. Zgodnie z rozporzadzeniem, opfata za zgtoszenie wzoru
przemystowego wynosi 300 ztotych.

Urzad Patentowy sprawdzi czy Panstwa zgtoszenie jest formalnie poprawne. Jesli Urzad stwierdzi,
ze zgtoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych czesci wezwie postanowieniem pod rygorem
umorzenia postepowania do uzupetnienia zgtoszenia w wyznaczonym terminie. Zgtoszenie
bedzie wéwczas uwazane za dokonane w dniu wptyniecia do Urzedu Patentowego ostatniej
brakujgcej czesci (art. 108 ust. 7 PWP).

W toku postepowania Urzad nie bedzie badat czy zgtoszony do rejestracji wzor spetnia
wymagany ustawa warunek nowosci i indywidualnego charakteru. Jedli jednak zgtoszony do
ochrony wzdér w sposdb oczywisty cech tych nie posiada (np. gdy Urzedowi dobrze znane sg
wytwory wygladajace identycznie jak ten zgtoszony do rejestracji) — Urzad Patentowy moze
wydac decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzor przemystowy (art. 110 PWP).
Jesli przeszkoda taka nie zachodzi, a zgtoszenie wzoru przemystowego zostato sporzadzone
prawidtowo - Urzad Patentowy wyda decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji (art. 111 PWP).
Otrzymajg Panstwo decyzje poczta. W terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania decyzji nalezy
wnie$¢ opfate za publikacje (70zt, zgodnie z rozporzadzeniem), a takze opftate za pierwszy
piecioletni okres ochrony wzoru (400zt, zgodnie z rozporzadzeniem). Whniesienie tej ostatniej
opfaty jest warunkiem koniecznym uzyskania waznego prawa z rejestracji.

W praktyce postepowanie przed Urzedem Patentowym od dnia dokonania zgtoszenia do dnia
wydania decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji trwa od kilku tygodni do kilku miesiecy.

Sprzeciw.

UPRP publikuje informacje o udzieleniu prawa z rejestracji w wiadomosciach Urzedu
Patentowego (art. 232 PWP). W ciggu 6 miesiecy od dnia publikacji tej informacji, kazdy moze
whnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec udzielenia tego prawa. Prawo z rejestracji moze zostac
uniewaznione ze skutkiem od samego poczatku, jesli sprzeciwiajacy sie wykaze, ze nie zostaty
spetnione ustawowe warunki udzielenia patentu, na przyktad, jesli osoba ta wykaze, ze zgtoszony
do rejestracji wzoér nie byt nowy (w rozumieniu art. 102 i 103 PWP), czego Urzad Patentowy nie
bada w toku postepowania. O wniesieniu sprzeciwu Urzad Patentowy niezwtocznie Panstwa

15



Opracowat:
Jakub Sielewiesiuk - Rzecznik Patentowy

zawiadomi i wyznaczy termin na ustosunkowanie sie do wniesionego sprzeciwu. Jesli uznajg
Panstwo, Zze sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygniecia w
postepowaniu spornym przed UPRP. W przeciwnym wypadku, Urzad Patentowy uchyli decyzje o
udzieleniu prawa z rejestracji (podstawa prawna — art. 246 i 247 PWP).

8. Jesli w wyniku przeprowadzonego postepowania Urzad stwierdzi, ze zgtoszenie wzoru
przemystowego nie zostato sporzadzone prawidtowo, wydaje decyzje o odmowie udzielenia
prawa z rejestracji (art. 110 PWP). Taka decyzje wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymaja
Panstwo poczta. Prosimy zapozna¢ sie z sekcjg Pytan i odpowiedzi, aby dowiedziec sie, co
mozna zrobi¢ w takich okolicznosciach.

9. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego przedtuza¢ mozna na kolejne okresy 5-letnie az do 25
lat od dnia dokonania zgtoszenia w Urzedzie Patentowym RP (art. 105 i 224 PWP). W tym celu
przed uptywem poprzedniego okresu ochrony, nalezy wnies¢ przewidziang rozporzadzeniem
opfate za kolejny okres ochrony, ktéra wynosi:

e zalata6-10 - 1000 zt

* zalata 11-15-2000 zt
* zalata 16-20 — 3000zt
e zalata 21-25 - 4000zt

b) Warunki uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego

Aby mozliwe byto uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemystowego, zgtoszony do rejestracji wzor musi
by¢ nowy i posiada¢ indywidualny charakter (art. 102 PWP).
Zgodnie z art. 103 PWP, wzdr przemystowy uwaza sie za nowy, jezeli przed datg zgtoszenia do Urzedu
Patentowego identyczny wzér lub wzdr réznigcy sie od niego nieistotnymi szczegdtami, nie zostat
udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob.
W opisanym wymogu nowosci istniejg pewne ulgi, a mianowicie wcigz moze zosta¢ zarejestrowany
wzor przemystowy, ktory:
» zostat ujawniony osobie trzeciej, ktéra byta zobowigzana do zachowania poufnosci (w sposéb
wyrazny lub dorozumiany);
e zostat ujawniony w ciggu 12 miesiecy przed dniem dokonania zgtoszenia w Urzedzie Patentowym
RP przez twérce lub przez inng osobe za zgoda uprawnionego, albo jesli ujawnienie nastapito w
wyniku naduzycia popetnionego wobec tworcy (art. 103 PWP).

Wzdr przemystowy odznacza sie indywidualnym charakterem, jezeli ogdine wrazenie jakie wywotuje
na zorientowanym uzytkowniku jest rozne od ogoélnego wrazenia wywotywanego na tym uzytkowniku
przez inne wzoru udostepnione publicznie przed datg zgtoszenia wzoru do rejestracji w Urzedzie
Patentowym RP. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemystowego, bierze sie pod uwage
zakres swobody tworczej projektanta (art. 104 PWP). Przyktfad — porownujac rézne butelki, stwierdzimy, ze
wszystkie one powinny posiada¢ dno, na ktorym mozna je postawi¢ oraz umieszczony u gory otwor,
przez ktéry mozna nalewac i wylewac ciecz. Jest to cecha wspodlna wszystkich butelek. Ceche taka
pominiemy wiec, rozstrzygajac czy butelki sg czy nie sg podobne.

¢) Co powinno zawiera¢ prawidtowo przygotowane zgtoszenie wzoru przemystowego?

Zgtoszenie wzoru przemystowego powinno zawierac:

. dane zgtaszajacego (nazwe, adres, NIP, REGON);

. wskazanie przedmiotu zgtoszenia (jaki to produkt — sztuciec, mebel, zabawka, autobus);

¢ jedna lub wiecej ilustracji wzoru przemystowego, oraz

. stowny opis wzoru, na tyle jasny i wyczerpujacy, aby wraz z ilustracjg umozliwiat on
odtworzenie wzoru przemystowego. Opis powinien takze zawierac¢ wskazanie przedmiotu
wzoru (jaki to produkt — sztuciec, mebel itp.) oraz wskazywac te cechy postaciowe, ktére
odrdézniajg zgtoszony wzdér od innych znanych wczesniej wzordw i stanowig podstawe jego
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identyfikacji (art. 108 PWP). llustracje wzoru przemystowego moze stanowi¢ w
szczegoblnosci rysunek, fotografia lub prébka materiatu widkienniczego (art. 108 PWP).

Masz watpliwosci - popros o pomoc rzecznika patentowego!

We wiasciwym przygotowaniu wniosku, w szczegolnosci stownego opisu wzoru, moze pomoc Panstwu
rzecznik patentowy. Rzecznicy patentowi moga tez pomdc w innych sprawach zwigzanych z
uzyskiwaniem prawa ochronnego na wzdér przemystowy, a nawet catkowicie poprowadzi¢ takie
postepowanie za Panstwa. Adresy rzecznikdw patentowych w swoim miescie tatwo znajda Panstwo na
stronach internetowych Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobi¢, gdy uptywa wyznaczony przez Urzqd Patentowy termin na odpowiedz, a moja odpowiedz nie jest
Jjeszcze gotowa?

W takim wypadku zgtaszajacy powinien przed uptywem tego terminu ztozy¢ w Urzedzie Patentowym
pismo, w ktérym zawiadomi Urzad o przyczynach niedotrzymania terminu, dzieki temu zyska dwa
kolejne miesigce na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie ,przedtuzenie
terminu” mozliwe jest tylko raz i nie wigza sie z nim zadne opfaty urzedowe.

2. Czy mozliwe jest przywrdcenie terminu, o ktdrym zapomniatem?

Tak, w pewnych okolicznosciach Urzad Patentowy moze na wniosek strony przywrdci¢ termin, o ile
strona uprawdopodobni, ze uchybienie nastapito bez jej winy. Z wnioskiem takim mozna wystapi¢ do
Urzedu Patentowego w ciggu 2 miesiecy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 6 miesiecy od dnia, kiedy termin uptynat (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrécenie terminu
nalezna jest optata urzedowa, w wysokosci 80 zt, wynikajaca z rozporzadzenia.

3. Co zrobi¢, jesli Urzqd odmdéwi mi udzielenia prawa z rejestracji?

Od decyzji Urzedu Patentowego stronie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu
kodeksu postepowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).
Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, sktada sie w Urzedzie Patentowym w
terminie

(a) 2 miesiecy od dnia otrzymania decyzji — w przypadku sprawy zakonczonej decyzjg lub

(b) 1 miesigca od dnia otrzymania postanowienia w  przypadku sprawy zakonczonej

postanowieniem.

Zgodnie z rozporzadzeniem, od wniosku nalezna jest opfata urzedowa w wysokosci 100zt (w przypadku
sprawy zakonczonej decyzja) lub 50 zt (w przypadku sprawy zakornczonej postanowieniem).

4. Co zrobic¢, jesli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urzqd utrzyma decyzje, ktdra nie jest dla mnie
satysfakcjonujgca?

Decyzje takg mozna zaskarzy¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP).
Skarge wnosi sie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzedu Patentowego (Art.53
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi — Dz. U. z dnia
20 wrzesnia 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skarge wnosi sie za posrednictwem Urzedu Patentowego RP i
podlega ona optacie w wysokosci 1000z,

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwroéci¢ sie o pomoc do
rzecznika patentowego.
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5. Zapomniatem zapftacic za kolejny okres ochrony wzoru. Czy mdj wzdr jest chroniony? Co moge zrobic?

Optaty okresowe za kolejny okres ochrony powinny by¢ uiszczane najpdzniej w dniu, kiedy uptywa
poprzedni okres ochrony, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie wiecej niz rocznym). Jesli jednak
przeoczyli Parstwo ten termin, opfate za kolejny rok okres mozna wnie$¢ takze w ciggu 6 miesiecy po
tym terminie, ze zwyzka w wysokosci 30% (art. 224 PWP). Jesli w ciagu tych 6 miesiecy nie wniosg
Panstwo opfaty, powiekszonej o 30% - ochrona Parnstwa wzoru bezpowrotnie wygasnie (odpowiednio
art. 90 PWP).

6. Masz wqtpliwosci - popros o pomoc rzecznika patentowego!

We wiasciwym przygotowaniu wniosku, w szczegdlnosci stownego opisu wzoru, moze pomaoc Panstwu
rzecznik patentowy. Rzecznicy patentowi mogda tez pomoc w innych sprawach zwigzanych z
uzyskiwaniem prawa ochronnego na wzor przemystowy, a nawet catkowicie poprowadzi¢ takie
postepowanie za Panstwa. Adresy rzecznikéw: patentowych w._swoim miescie tatwo znajda Panstwo na
stronach internetowych Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych www.pirp.org.pl, a takze na stronach
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

Jakub Sielewiesiuk jest rzecznikiem patentowym, cztonkiem Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych. W 2008 roku zdat egzamin
rzecznikowski. W 2007 roku = w ramach aplikacji rzecznikowskiej = ukonczyt Podyplomowe Studium Prawa Wiasnosci
Przemystowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wczesniej zdobyt wyksztatcenie $ciste, uzyskujac
kolejno tytuly: licencjata w zakresie matematycznego modelowania zjawisk (Szkota Nauk Scistych, Warszawa, 1997), magistra
fizyki teoretycznej (Szkota Nauk Scistych, Warszawa, 1999) i doktora nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa, 2002).

Od sierpnia 2008 roku Jakub wspotpracuje z holenderskg kancelarig rzecznikowska Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V,,
a od lipca 2009 prowadzi polskg kancelarie AOMB Polska Sp. z 0.0, powigzang ze wspomniang kancelarig holenderska. Jakub
pogtebia swoje doswiadczenie w zakresie przygotowywania zgtoszen wynalazkdw, postepowania przed urzedami (w tym przed
Europejskim Urzedem Patentowym), a takze konstruowania i realizacji strategii ochrony patentowej w skali globalnej. Obecnie
Jakub jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji europejskiego rzecznika patentowego i bierze udziat w cyklu intensywnych szkolen
przygotowujacych do stosownego egzaminu (EQE).

Jako rzecznik patentowy, Jakub zajmuje sie m.in. uzyskiwaniem ochrony na rézne przedmioty wiasnosci przemystowej
(np. wynalazki, znaki towarowe, wzory przemystowe). Specjalizuje sie w patentach krajowych i europejskich.

Wiada biegle jezykiem angielskim, postuguje sie takze rosyjskim.
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