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Pokazac na targach design bez rejestracji to blad

W takim przypadku przedsiebiorce moze ratowac ulga w nowosci. Jednak i wowczas trzeba spelnic

okreslone warunki i zmie$cic sie w 12-miesiecznym terminie od ujawnienia wzoru
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radca prawny,
Domanski Zakrzewski
Palinka sp. k.

Ujawnienie wzoru na targach
i... goraczkowa rejestracja, kie-
dy konkurencja zaczyna juz go
kopiowac - ten blad polscy przed-
siebiorcy popelniaja niestety
wrecz nagminnie! Najczestsza
praktyka wprowadzania no-
wych produktéw na rynek (np.
w branzy meblarskiej) wyglada
bowiem nastepujaco: przedsie-
biorca pokazuje wyrdb na targach
branzowych i wystawach, rozsyla
klientom prébki oraz materiaty
marketingowe zwigzane z pro-
duktem. Jezeli wzor spotka sie
zuznaniem ijest szansa na dobry
wynik biznesowy, to dopiero wte-
dy zaczyna myslec o zapewnieniu
ochrony prawnej. Takie dziata-
nie wydaje sie racjonalne w bran-
zach, w ktérych wyglad produk-
téw czesto sie zmienia. Zaklada
ono wyprébowanie rynku przy
jednoczesnym minimalizowaniu
kosztéw. Umozliwia bezbolesne
wycofanie sie w przypadku nega-
tywnej odpowiedzi rynku.

Jednak w przypadku desi-
gnu podejscie to nie zawsze sie
sprawdzi. Moze wrecz skutko-
wac tym, Ze zamiast wzornicze-
go strzalu w dziesiatke - przed-
siebiorca zafunduje sobie strzal
w kolano. Dlatego jesli przedsie-
biorca ma wrazenie, Ze design
stanie sie hitem, powinien za-
chowac szczeg6lng ostroznos$é
i podjaé mozliwie szybko dzia-
lania ochronne,

Jak chronié

W Polsce funkcjonuja rownole-
gle nastepujace rezimy prawne
ochrony wzornictwa:

1) system Krajowy - wz0r jest
zglaszany w Urzedzie Patento-
wym RP (UP RP), ochrona obej-
muje terytorium Polski;

2) system europejski - wzor
jest zglaszany w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Inte-
lektualnej w Alicante (EUIPO),
a ochrona obejmuje cata UE.

Istnieje réwniez trzeci rezim
ochrony wzoréw, tzw. system
haskKi, ale jego popularnos¢ jest
w Polsce znikoma.

Terminy ,design” i, wzor” ce-
lowo s3 uzywane w tekscie wy-
miennie, odpowiada to bowiem
istniejgcej praktyce rynkowej.

Prawo polskie okresla omawia-
ny przedmiot ochrony jako ,wzor
przemystowy” (ustawa z 30 czerw-
€a 2000 1. - Prawo wlasnosci prze-
myslowej; Dz.U. z 2013 I. p0z. 1410
ze zm.; dalej: pw.p.). W przypadku
systemu europejskiego bedzie-
my moéwili natomiast o ,,wzo-
rze wspllnotowym” (rozporza-
dzenie Rady (WE) 6/2002 z 12
grudnia 2001 r. w sprawie wzo-
16w wspdlnotowych; Dz.Urz. UE
Z2002T1.L3,s.1).

Zarejestrowany wzOr prze-
mystowy (lub wzér wspélnoto-
wy) daje jego wlascicielowi mo-
nopol prawny na postugiwanie
sie nim w obrocie. Innymi sto-
wy wlasciciel zarejestrowanego
wzoru moze uniemozliwic¢ nie-
upowaznionym osobom uzywa-
nie danego wzoru w dzialalnosci
gospodarczej.

Tego wczesniej nie bylo
Podstawowa przestanka uzyska-
nia przez przedsiebiorce skutecz-
nej ochrony prawnej wzoru jest
jednak jego nowos¢. Prawo wzo-
16w przemystowych przyznaje
ochrone prawnga tylko designo-
wi, ktoéry nie istnial wczesniej
na rynku. Chodzi tutaj o nowos¢
w skali globalnej. Wz4r jest nowy,
jezeli nie zostal udostepniony pu-
blicznie przed tzw. datg pierw-
szenstwa, czyli (najczesciej) przed
data zgloszenia wzoru w odpo-
wiednim urzedzie. [ramka]

A zatem nalezy mie¢ na wzgle-
dzie, ze nowo$¢ wzoru moze
zstaé zniweczona, jezeli zostanie

Udostepniony publicznie - czyli jaki

Wz6r zostat udostepniony publicznie, jezeli mégt dotrzeé

do wiadomosci oséb zajmujacych sie zawodowo dziedzing,
ktérej dotyczy, czyli do specjalistéw w danej branzy (art. 103
ust. 2 p.w.p.). Chodzi wiec o sama mozliwos¢ zapoznania sie

ze wzorem przez specjalistow, nie jest natomiast istotne, czy
do tego zapoznania sie rzeczywiscie doszlo (zob. np. wyrok Wo-
jewoédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 29 marca
2007 I., sygn. akt VI SA/Wa 118/07). W przypadku wzoréw pol-
skich nie ma ograniczenia geograficznego, a wiec zapozna-

nie sie ze wzorem mogto nastapic gdziekolwiek na §wiecie.

W wypadku wzoréw wspélnotowych ustawodawca unijny prze-
widziat ograniczenie do specjalistow dzialajacych na terenie
Wspélnoty (art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002). Moze to mieé
znaczenie w przypadku ujawnienia wzoru poza UE.

Z cala pewnoscig za publiczne udostepnienie wzoru uznane
bedzie pokazanie go na targach branzowych, wystawach lub po-
kazach. Za publiczne udostepnienie zostanie uznana réwniez
publikacja w branzowej prasie, zamieszczenie wzoru w katalo-
gach reklamowych, czasopismach, ofertach, broszurach i materia-
lach marketingowych (w formie papierowej i elektronicznej) oraz
wprowadzenie produktu obejmujgcego wzor do obrotu. ©®

udostepniony publicznie przed
zgloszeniem do UP RP lub EUIPO.
Wiasnym dzialaniem przedsie-
biorca moze sie pozbawié sku-
tecznej ochrony prawnej!

Nie oznacza to jednak, ze
przedsiebiorca jest na zupelnie
straconej pozycji. Ustawodaw-
ca, zaréwno polski, jak i unijny,
przewidziat na szczescie istotny
wyjatek, ktory moze uchronié od
niekorzystnych skutkéw utraty
nowosci. Wyjatek ten jest okre-
§lany jako ulga w nowosci (ang.
grace period). Zgodnie z nim nie
dojdzie do zniweczenia nowosci
wzoru, jezeli jego udostepnie-
nie publiczne nastapilo w okre-
sie 12 miesiecy poprzedzajacych
date dokonania jego rejestracji.
Warunkiem skorzystania z gra-
ce period jest ujawnienie wzo-
ru przemyslowego przez twor-
ce (projektanta), jego nastepce
prawnego lub osobe trzecia dzia-
1ajaca za zgoda przedsiebiorcy.

A zatem od momentu pierw-
szego pokazania nowego wzoru
na targach branzowych przedsie-

biorca ma dokladnie 12 miesiecy
na jego zgloszenie.

Skutki braku oryginalnosci

Co w praktyce oznacza zgloszenie
wzoru niespelniajacego wymogu
nowosci? Ani UP RP, ani EUIPO
zasadniczo nie sprawdzaja, czy
zgloszony wzor jest nowy. Wery-
fikuja jedynie wymogi formalne.

Wyjatkiem jest sytuacja, w ktérej
wz0r jest pozbawiony nowosci
w sposéb oczywisty (wtedy urzad
patentowy moze odmoéwic udzie-
lenia ochrony na podstawie art.
110 ust. 3 p.w.p.). A zatem mozli-
we jest uzyskanie i utrzymywa-
nie prawa z rejestracji wzoru,
ktory w ogbdle nie spelnia wy-
mogu nowosci, a wiec moze by¢
latwo uznany za niewazny.
Najczesciej kwestia braku no-
wosci wzoru wychodzi na jaw
dopiero na etapie postepowania
o naruszenie wzoru. Naruszyciel,
czyli przedsiebiorca wykorzystu-
jacy cudzy wzbr, czesto bedzie sie
bronit w ewentualnym procesie
zarzutem, ze ten wczesniej za-
rejestrowany nie spelnia wymo-
gu nowosci. W przypadku wzoru
wspdlnotowego moze on wysta-
pi¢ z powddztwem wzajemnym
o0 uniewaznienie tego wzoru.
W przypadku krajowego wzoru
przemystowego naruszyciel moze
ztozy¢ wniosek o uniewaznienie
wzoru do urzedu patentowego
idoprowadzi¢ do zawieszenia s3-
dowego postepowania o narusze-
nie. Jezeli okaze sieg, Ze pierwszy
zarejestrowany wzor rzeczywiscie
nie byl nowy, wowczas przeciwnik
doprowadzi do jego uniewaznie-
nia, a roszczenia jego posiadacza
okaza sie bezzasadne, ©®
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Niedopilnowanie zgloszenia wzoru przed jego publicznym
ujawnieniem lub w terminie grace period moze miec¢ dla
przedsiebiorcy bardzo negatywne skutki. Nie tylko moze
uniemozliwi¢ skuteczng ochrone prawng designu, lecz

takze wygenerowac znaczace koszty. Przedsiebiorca naj-
pierw ponosi koszty zwigzane z rejestracja i utrzymywaniem
ochrony niewaznego wzoru, nastepnie ponosi koszty zwia-
zane z dzialaniami przeciwko naruszycielowi, aby na konicu

sprawy te przegrac.

Rekomendacja: wzory dobrze rokujace nalezy rejestrowac od
razu, jeszcze przed ujawnieniem czy pokazaniem na targach.
W przypadku pozostaltych wzoréw mozna wykorzystac in-
stytucje grace period, niemniej jednak nalezy przypilnowac
12-miesiecznego terminu oraz upewnic sie, Ze ma sie prawo

do skorzystania z niej.
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