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Prawa wtasnosci przemystowej

To majgtkowe prawa cywilne do wytgcznego korzystania z
przedmiotu tego prawa przez okreslony czas:

» W sposob zarobkowy (przemystowy, handlowy),
» na terytorium danego panstwa lub panstw,

» skuteczne wobec wszystkich w granicach okreslonych
w ustawie lub umowie miedzynarodowej,

» przyznane przez kompetentny organ panstwowy,
regionalny lub miedzynarodowy.



Prawa wiasnosci przemystowej LS,

Zasada terytorialnosci i

» Prawa wytgczne do wiekszosci rodzajow w’rasnosch
przemystowej powstajg na mocy decyzji urzedéw patento‘fNych
i obowigzujg na terytorium kraju, ktory tych praw udzielit.

» Prawa wytgczne udzielane w réznych krajach sg od siebie
niezalezne i podlegajg ustawodawstwu kraju, ktory te prawa
przyznat.

»  We wszystkich panstwach-stronach Konwencji osoby
zagraniczne sg w sprawach ochrony wtasnosci przemystowej
traktowane tak samo, jak osoby krajowe.



Prawa wtasnosci przemystowej

Ubiegajac sie o udzielenie praw wtasnosci przemystowe;j:
» sktada sie oddzielne wnioski oraz
» prowadzi oddzielne postepowania

» w kazdym z krajow, w ktorych chcemy uzyskac¢ ochrone
konkretnych rozwigzan lub oznaczen.

Mozemy skorzysta¢ rowniez z procedur miedzynarodowych
lub regionalnych




Prawa wtasnosci przemystowej
Zasada pierwszenstwa

zasada first to file zasada first to invent

Prawo uzyskania ochrony Prawo uzyskania ochrony
przystuguje osobom przystuguje temu, kto pierwszy
fizycznym/ prawnym, opracowat dane rozwigzanie
ktére pierwsze dokonaja techniczne, niezaleznie od

tego, czy zostato ono zgtoszone
jako pierwsze

zgtoszenia

(koniecznosc¢ posiadania
oznaczonych, datowanych
dokumentoéw z przebiegu prac
b+r)



Prawa wtasnosci przemystowej
Zasada pierwszenstwa konwencyjnego

ud2|elen|a praw wytgcznych w jednym z panstw- stroz"n }'
Konwencji, przystuguje pierwszenstwo przy ubieganiu sie o
ochrone w innych panstwach-stronach Konwencji, o ile
zgtoszenia w innym kraju dokona w terminach:

» 12 miesiecy dla wynalazkow i wzorow uzytkowych,

» 6 miesiecy dla wzoréw przemystowych i znakow
towarowych.



Prawa wtasnosci przemystowej

» sg zbywalne i podlegajg dziedziczeniu

» do przeniesienia praw wtasnosci przemystowej wymagane
jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem
niewaznosci

» przeniesienie praw staje sie skuteczne wobec osob
trzecich z chwilg wpisu do wtasciwego rejestru

» do przenoszenia praw stuzg umowy nhazwane prawa
cywilnego: sprzedaz praw, zamiana praw oraz darowizna.




Umowy licencyjne

» umowa licencyjna wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej

» licencja wygasa najpozniej z chwilg wygasniecia patentu. Strony moga
przewidzie¢ dtuzszy okres obowigzywania umowy w zakresie postanowien
innych niz licencja, obejmujgcych w szczegdlnosci odptatne swiadczenia
konieczne do korzystania z wynalazku.

» licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru
patentowego. Uprawniony z licencji wytgcznej wpisanej do rejestru moze na

rowni z uprawnionym z patentu dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia
patentu, chyba ze umowa licencyjna stanowi inaczej.



Umowy licencyjne

» jezeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowigzany do
przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia
umowy licencyjnej informacji i doswiadczen technicznych potrzebnych do korzystania
z wynalazku.

» W razie przejscia patentu obcigzonego licencjg, umowa licencyjna jest skuteczna
wobec nastepcy prawnego.

» do umowy o korzystanie z wynalazku zgtoszonego w Urzedzie Patentowym, na ktory
nie udzielono jeszcze patentu, jak rowniez do umowy o korzystanie z wynalazku
niezgtoszonego, a stanowigcego tajemnice przedsiebiorcy, stosuje sie odpowiednio
przepisy o umowie licencyjnej, chyba ze strony postanowity inaczej.

» Jezeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi
inaczej, domniemywa sie, ze wykonawca prac udzielit zamawiajgcemu licencji na
korzystanie z wynalazkéw zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja
dorozumiana).



Rodzaje licenc

h.
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» licencja ograniczona - w umowie licencyjnej mozna ograniczy¢ korzystanie z
wynalazku

» licencja petna - jezeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu
korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w
takim samym zakresie jak licencjodawca

» licencja niewytgczna - jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wytgcznosci
korzystania z wynalazku w okreslony sposdb, udzielenie licencji jednej osobie
nie wyklucza mozliwosci udzielenia licencji innym osobom, a takze
jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu

» sublicencja - uprawniony z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja)
tylko za zgodg uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicenc;ji jest
niedozwolone



Rodzaje licencji — licencja otwarta

» licencja otwarta - uprawniony z patentu moze ztozy¢ w Urzedzie
Patentowym oswiadczenie o gotowosci udzielenia licencji na
korzystanie z jego wynalazku. Oswiadczenie takie nie moze zostac
odwotane ani zmienione.

» W razie ztozenia oSwiadczenia o gotowosci udzielenia licencji otwartej,
optaty okresowe za ochrone wynalazku zmniejsza sie o potowe.
Przepis ten stosuje sie rowniez do jednorazowej optaty za ochrone lub
do pierwszej optaty okresowej, jezeli ta zmniejszona optata wptynie

wraz z oswiadczeniem najpoOzniej w wyznaczonym terminie.



Rodzaje licencji — licencja otwarta

» licencja otwarta jest pefna i niewytgczna, a optata licencyjna nie moze
przekraczac 10 % korzysci uzyskanych przez licencjobiorce w kazdym roku
korzystania z wynalazku, po potrgceniu naktadow.

» licencje otwartg uzyskuje sie przez:
» zawarcie umowy licencyjnej albo

» przystapienie do korzystania z wynalazku bez podjecia rokowan lub przed
ich zakonczeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowigzany
zawiadomic o tym pisemnie licencjodawce w terminie miesigca od chwili
przystgpienia do korzystania z wynalazku.

» jezeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalng opfate
w terminie miesigca po zakonczeniu kazdego roku kalendarzowego, w
ktorym licencjobiorca korzystat z wynalazku, chyba ze oswiadczenie
licencjodawcy przewiduje nizszg opftate.



Rodzaje licencji — licencja przymusowa

» Urzad Patentowy moze udzieli¢ zezwolenia na korzystanie z opatentowanego
wynalazku innej osoby, gdy:

» jest to konieczne do zapobiezenia lub usuniecia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa Panstwa, w szczegdlnosci w dziedzinie obronnosci, porzadku
publicznego, ochrony zycia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony srodowiska
naturalnego;

» zostanie stwierdzone, ze patent jest naduzywany, lub

» zostanie stwierdzone, ze uprawniony z patentu udzielonego z wczesniejszym
pierwszenstwem (patentu wczesniejszego) uniemozliwia, nie godzac sie na
zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez
stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zalezny), z ktérego
korzystanie wkraczatoby w zakres patentu wczesniejszego; w tym przypadku
uprawniony z patentu wczesniejszego moze zadac udzielenia mu zezwolenia
na korzystanie z wynalazku bedgcego przedmiotem patentu zaleznego
(licencja wzajemna).



Postepowanie sporne
przed Urzedem Patentowym RP

Udzielone przez Urzad Patentowy RP prawa wytgczne mogg sie sta¢ przedmiotem sporu, ktory
wymaga rozstrzygniecia przy udziale zainteresowanych stron.

Sprawy o uniewaznienie tych praw, a takze sprawy o stwierdzenie wygasniecia rozpatrywane sg w
Urzedzie Patentowym przez kolegia orzekajgce do spraw spornych.

Sg to miedzy innymi sprawy o uniewaznienie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak
towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego, sprawy o stwierdzenie wygasniecia patentu
na wynalazek dotyczgcy materiatu biologicznego lub jego uzycia, a takze sprawy o stwierdzenie
wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy.

Istotne jest, ze w odrdznieniu od postepowania zgtoszeniowego lub rejestrowego, postepowanie
sporne ma charakter kontradyktoryjny, czyli dotyczy co najmniej dwdch stron, ktére pozostajg w
sporze. Urzgd Patentowy RP staje sie w tym postepowaniu niejako ,,arbitrem” rozstrzygajgcym
Spor.

Nalezy zaznaczy¢, ze w postepowaniu spornym na decyzje organu rozstrzygajgce sprawy co do

istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy nie przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, lecz skarga do Wojewaddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.



Wspottwaorczosé przedmiotow wilasnosci przemystowe;j

Wspottworca — wytacznie osoba, ktorej udziat
w dokonaniu wynalazku lub innego przedmiotu wtasnosci
przemystowej miat charakter tworczy.

Wspottworcom przystugujg wspolnie uprawnienia tworcy.




Tworczos¢ pracownicza - prawa wiasnosci przemystowe;j

Prawo do uzyskania praw wtasnosci przemystowej
przystuguje przedsiebiorcy, jezeli wynalazek, wzor
uzytkowy lub wzor przemystowy zostat dokonany

w wyniku wykonywania przez tworce obowigzkow ze
stosunku pracy albo z realizacji innej umowy.

Tworca i przedsiebiorca mogg ustali¢ inng zasade
np. powstanie wspolnego prawa.




Dokonanie wynalazku
przy pomocy przedsiebiorcy

W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego przez tworce przy pomocy
przedsiebiorcy, przedsiebiorca ten moze korzystac z niego
we wtasnym zakresie.
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Rola rzecznika patentowego

» We wtasciwym zabezpieczeniu praw wtasnosci intelektualne;
osoby fizycznej lub prawnej, w szczegolnosci praw wtasnosci
przemystowej, konieczna jest pomoc rzecznika patentowego.

» Jednostki naukowe lub firmy mogg korzystac¢ zarowno z
pomocy rzecznikow patentowych zatrudnionych w
jednostkach, jak i wyspecjalizowanych kancelarii
zewnetrznych.

» Nalezy pamietad, ze wynalazki powstajg w réznych
dziedzinach techniki, co wymaga specjalizacji rzecznikow
patentowych.



Rola rzecznika patentowego

moze pomaoc:

» przeprowadzi¢ badania patentowe;
» w korzystaniu z informacji patentowe;j;
» w opracowaniu dokumentacji zgtoszeniowej np. wynalazku;

» w poszukiwaniach partnera zewnetrznego, uczestniczy¢ w negocjacjach,
zredagowac

» umowe z partnerem zewnetrznym i optymalnie zabezpieczy¢ prawa,
np. szkoty wyzszej lub firmy;
» prowadzi¢ wyktady dotyczgce ochrony wtasnosci intelektualnej.

Rzecznik patentowy jest doradcg w sprawach ochrony wtasnosci
przemystowej i zarzgdzania prawami wytgcznymi.



Ochrona wtasnosci intelektualne;.
Najwazniejsze korzysci

» wzmachia pozng na rynku i przewa%((—;- konkurencyjng oraz
stanowi zachete do innowacyjnosci i kreatywnosci

» stanowi istotny sktadnik majgtku, w tym zwigksza dochody
i umozliwia zwrot naktadow mwestycyjnych

» utatwia komercjalizacje i transfer technologii
(umowy o przeniesieniu praw; umowy licencyjne)

» podnosi prestiz, ksztattuje atrakcyjny wizerunek

» zwigksza pewnosc¢ obrotu, zmniejszajgc ryzyko naruszen oraz
utatwia dochodzenie roszczen wobec nieuczciwych
konkurentow



Wybrane koszty
zwigzane z ochrong wtasnosci intelektualnej

W szczegdlnosci:

» koszty opracowania i wdrozenia strategii zarzgdzania w zakresie
ochrony wtasnosci przemystowej;

» koszty ustug prawnych zwigzanych z uzyskaniem praw wytgcznych, w
tym koszty przeprowadzenia badan ,,czystosci prawnej” czy zdolnosci
ochronnej (rzecznik patentowy);

» optaty urzedowe;

» koszty sporéw prawnych, sgdowych i pozasgdowych (np. arbitraz).



ZGLOSZENIA WYNALAZKOW | WZOROW UZYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU WG KRAJOWYCH
PODMIOTOW ZGtASZAJACYCH*

PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 BY DOMESTIC ENTITIES UNDER
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*

8,81%
instytuty badawcze 2 ,45%

research centers | jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences scientific units

17,08% —

o0soby fizyczne
natural persons

26,28%

szkoty wyZsze 45'37%

universities podmioty sektora gospodarki
* wedtug siedziby pierwszego zglaszajacego business entities



Wtasnosc intelektualna w szkolnictwie wyzszym

» ochrona wtasnosci intelektualnej w Krajowych Ramach Kwalifikacji -
powszechne nauczanie o ochronie wtasnosci intelektualnej w
szkotach wyzszych na wszystkich etapach studiéw (licencjackie,
magisterskie, doktoranckie); realizacja obowigzku wymaga ksztatcenia
wyktadowcow dla tego przedmiotu

» nowe elementy w regulaminach zarzadzania wtasnoscia
intelektualng w uczelniach publicznych — obowigzujgca od 1
pazdziernika 2014 roku nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198), natozyta na wszystkie uczelnie
publiczne obowigzek zmiany dotychczasowych postanowien
regulamindw:

- w ramach nowelizacji wprowadzono miedzy innymi 3-miesieczny

termin, w ktdrym uczelnia zostata zobligowana do podjecia decyzji w ’:/‘;z:’;‘;’s’z’;’:;f;‘:‘}(‘:ﬂ:’,‘;
sprawie komercjalizacji rozwigzan powstatych w uczelniach publicznych S .
- koniecznos¢ analizy wptywu nowelizacji na wzrost liczby znowelizowanej ustawy
komercjalizacji rozwigzan i wynikow badan, powstatych w uczelniach Prawoszkolnichule wyzszim

publicznych

PORADNIK




Witasnosc intelektualna w szkolnictwie powszechnym

» nauczanie o podstawach wtasnosci intelektualnej
stosowane jest z wielkimi korzysciami dla rozwoju
spotecznego
i gospodarczego w krajach wysoko rozwinietych

» potrzeba wprowadzenia w polskiej szkole powszechnej
edukacji o wtasnosci intelektualnej, kreatywnosci i
innowacyjnosci na wszystkich szczeblach nauczania az do
poziomu maturalnego (co najmniej w ramach lekcji o
przedsiebiorczosci)

» potrzeba stworzenia zaplecza programowego i
dydaktycznego oraz szkolenia kadry



Zgtoszenia wynalazkow i udzielone patenty w Polsce w 2015 roku
wedtug dziedziny techniki (TOP5)

Civil engineering 11,15%
Organic fine chemistry 5,80%
Transport 5,49%
Measurement 5,42%
Electrical machinery, apparatus, energy 5,22%
Civil engineering 12,12%
Machine tools 6,96%
Other special machines 6,55%
Measurement 6,20%
Organic fine chemistry 5,82%

w ohrcigg,,WIPO IPC-Technology Concordance Table”



Urzedy ds. wtasnosci intelektualnej
udzielajgce ochrony obejmujacej terytorium
Polski



Art. 12 Konwencji paryskiej

Kazde panstwo bedace cztonkiem Zwigzku
zobowigzuje sie ustanowic specjalny urzad do spraw
wtasnosci przemystowej oraz centralne biuro
zgtoszen w celu podawania do wiadomosci
powszechnej patentow na wynalazki, wzorow

uzytkowych, wzorow przemystowych i znakow
towarowych



Urzad Patentowy RP
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Urzad Patentowy RP

» Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powstat 28

grudnia 1918 r. (na mocy Dekretu Naczelnika Parstwa o Urzedzie
Patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r.)

» 10 listopada 1919 r. Polska przystapita do Konwencji
Paryskiej o ochronie wilasnosci przemystowe;j

» 11 kwietnia 1924 r. dokonano rejestracji pierwszego
znaku towarowego.

» 24 kwietnia 1924 r. udzielony zostat pierwszy patent.

Liczba praw wytgcznych na przedmioty wiasnosci przemystowej pozostajacych w mocy w Polsce
na dzien 31 grudnia 2014 roku

The number of exclusive rights for industrial property objects remaining in force in Poland (as for

205 068
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Urzad Patentowy RP dzi

Podstawowe zadania:

» przyjmowanie zgtoszen
przedmiotow wtasnosci przemystowej

» orzekanie w sprawach udzielania
praw wytgcznych

» rozstrzyganie spraw w postepowaniu
spornym

o prowadzenie rejestrow
o udostepnianie literatury patentowej

o upowszechnianie wiedzy w zakresie
ochrony wiasnosci intelektualne;
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Umowy miedzynarodowe

1928 — Porozumienie madryckie dotyczace zwalczania fatszywych oznaczen pochodzenia
towarow

1975 — Konwencja o utworzeniu Swiatowej Organizacji Wtasnoéci Intelektualne;
1990 — Ukfad o wspotpracy patentowej (PCT)

1991 — Porozumienie madryckie dotyczace miedzynarodowej rejestracji znakow

1993 — Traktat budapesztenski o miedzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojow
dla celéw postepowania patentowego

1994 — Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw
wtasnosci intelektualnej (TRIPS)
1996 — Traktat z Nairobi o ochronie symbolu olimpijskiego

1997 — Protokot do Porozumienia madryckiego dotyczacego

miedzynarodowej rejestracji znakow

‘ " = 8
INTELLECTUAL PROPERTY I



Umowy miedzynarodowe

v 1997 — Porozumienie nicejskie dotyczgce miedzynarodowej klasyfikacji towardéw i

ustug dla celow rejestracji znakéw

v 1997 — Porozumienie strasburskie w sprawie miedzynarodowej klasyfikacji patentowej
v 1997 — Porozumienie wiedenskie ustanawiajgce miedzynarodow:

klasyfikacje elementow graficznych znakow D EUVIPO

v 2004 — Konwencja monachijska o udzielaniu patentow europejsk

v od 2004 — System wspdlnotowego znaku towarowego oraz wspolnotowego wzoru, w
zwigzku z przystgpieniem do Unii Europejskiej

v 2009 — Porozumienie haskie dotyczgce miedzynarodowego depozytu wzorow
przemystowych

v" 2009 — Traktat singapurski o prawie znakéw towarowych

v 2015 — Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym
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» powotana na mocy Konwencji o ustanowieniu Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej podpisanej w
Sztokholmie 14 lipca 1967 r.

» wyspecjalizowana agenda ONZ

» 184 panstwa cztonkowskie

» podstawowy cel: tworzenie zrownowazonego Swiatowego
systemu ochrony wtfasnosci intelektualnej

» miedzynarodowe systemy WIPO dot. rejestracji znakow
towarowych i wzorow przemystowych oraz uktad o
wspotpracy patentowej (PCT)



Procedury patentowe:

» KRAJOWA
- przed Urzedem Patentowym RP
- przed urzedami ds. wtasnosci przemystowej
poszczegolnych panstw

» REGIONALNA
w Europie w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej

» MIEDZYNARODOWA
w ramach Ukfadu waszyngtonskiego o wspotpracy
patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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Schemat procedury patentowej




Procedura patentowa w trybie krajowym — wybrane optaty

KATEGORIA OPtATA

za zgtoszenie wynalazku 550 zt
(500 zt za zgtoszenie w postaci elektronicznej)

- za kazdg strone ponad 20 stron opisu,

zastrzezen i rysunkéw 25 zt
za pierwszy okres ochrony wynalazku 480 zt
obejmujacy 1., 2. i 3. rok ochrony

za 4. rok ochrony wynalazku 250 zt
za 6. rok ochrony wynalazku 350 zt
za 12. rok ochrony wynalazku 800 zt
za 20. rok ochrony wynalazku 1550 zt



Procedura PCT — faza miedzynarodowa

Miedzynarodowa publikacja
w terminie
|8 miesiecy whiosek w terminie

do 22 miesiecy

-

w terminie 30
miesiecy




Procedura patentowa w trybie PCT — wybrane optaty

KATEGORIA OPtATA

za zgtoszenie wynalazku 1330 CHF
1130 CHF (online)

Osobom fizycznym przystuguje znizka w
wysokosci 90%. Osoby te ptacg 10%
naleznej optaty miedzynarodowej

- za kazdg strone ponad 30 stron opisu,
zastrzezen i rysunkow 15 CHF

- za poszukiwanie 1875 CHF



________________________________________________________________________________________________________

Patentowy (WIP)

J VISEGRAD
PATENT
INSTITUTE

« Miedzynarodowy Organ Poszukiwan (ISA)
« Miedzynarodowy Organ Badan Wstepnych (IPEA)




______ Procedury uzyskiwania ochrony

na wynalazki

» tryb krajowy
przed urzedami krajowymi;

» tryb regionalny
przed Europejskim Urzedem Patentowym
- obejmuje 38 panstw europejskich;

» tryb miedzynarodowy - na podstawie .
Uktadu o wspodtpracy patentowej (PCT) g
- obejmuje 148 panstw cztonkowskich;



____________ System miedzynarodowej
ochrony wynalazkow PCT

» Uktad o wspoétpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT) zostat
sporzgdzony w Waszyngtonie

19 czerwca 1970 ., poprawiony 28 wrzesnia 1979 r. oraz zmieniony 3 lutego
1984 r. i 3 pazdziernika 2001 r.

» uktad PCT jest administrowany przez
Swiatowa Organizacje
Wtasnosci Intelektualnej (WIPO)
z siedzibg w Genewie

» obecnie stronami PCT jest 148 panstw
cztonkowskich z catego swiata




-Organy miedzynarodowe PCT .

Po ustanowieniu
Wyszehradzkiego
Instytutu Patentowego
na swiecie dziata

21 organow

miedzynarodowych PCT

pelniacych funkcje

Miedzynarodowego

Organu Poszukiwan

(ISA) i
Miedzynarodowego
Organu Badan

Wstepnych (IPEA)




Liczba zgloszen w trybie PCT

—— Zgtoszenia PCT mn Wspétczynnik wzrostu (%)
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155 110 147 174 169 206 183 175 139 221 161 20 44 64 115 94 69 21 58 110 71 51 45

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok dokonania zgtoszenia miedzynarodowego

Zrédto: WIPO Statistic Database, marzec 2015



______________________ Organy miedzynarodowe PCT .
dzialajace na rzecz polskich zglaszajacych

Miedzynarodowe poszukiwania i miedzynarodowe badania
wstepne na podstawie uktadu PCT sa wykonywane na rzecz
polskich zgtaszajacych przez:

E:::gf‘}:;:ms J VI S E G R A D
cuoman PATENT

INSTITUTE

Office européen
des brevets

Europejski Urzad Patentowy Wyszehradzki Instytut Patentowy

od 1990. od lipca 2016 1.



Wyszehradzki Instytut Patentowy

- kalendarium

26 Iutego 2015r. podpisanie w Bratystawie umowy o) .’}
Wyszehradzkim Instytucie Patentowym przez prezeséw urzeddéw ds. PR OFFICE O THE
wtasnosci intelektualnej Czech, Polski, Stowacji i Wegier

5 sierpnia 2015 . przyjecie przez Parlament RP ustawy o G s mommona S v popum O

7> OF THE CZECH REPUBLIC OF THE SLOVAK RepuBLIC
ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym z dnia -
26 lutego 2015 r.

5 paidziernika 2015 r. ratyfikowanie przez Prezydenta RP, @/Hg Intellectual

Property Office
Andrzeja Dude, umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym

6 paidziernika 2015 r. nadanie WIP statusu

Miedzynarodowego Organu Poszukiwan i

VISEGRAD Miedzynarodowego Organu Badan Wstepnych w
PATENT rozumieniu Uktadu _ 0 wspé’rpra_cy patentowe;
INSTITUTE (PCT) przez Zgromadzenie Zwigzku PCT Swiatowej

Organizacji Wtasnosci Intelektualnej

1 |ipca 2016r. rozpoczecie dziatalnosci przez WIP




Wyszehradzki Instytut Patentowy

— korzysci dla zglaszajacych

l tatwiejszy dostep do systemu PCT l
Dostarczenie

ttumaczenia do WIPO do
celéw publikacji w

terminie 14 miesiecy od

daty pierwszenstwa

mozliwos¢ dokonania zgtoszenia
miedzynarodowego w jezyku polskim

mozliwos$¢ realizowania procedury
miedzynarodowej w jezyku polskim

mozliwos¢ przeprowadzenia
poszukiwan i badan wstepnych
w urzedzie krajowym

Optata za
sporzadzenie \
sprawozdania z

\ miedzynarodowego
\_\ poszukiwania nizsza

N\ o 40%

£ nizsze koszty w ramach procedury PCT

oraz nizsza optata za dodatkowe europejskie
poszukiwanie wykonywane przez

Europejski Urzad Patentowy




Glowne zalozenia Global PPH

r' Patent
E}.") P/?)segcution

Highway

eksperci urzedu korzystajg z wynikdw poszukiwania w stanie techniki i
badania przeprowadzonego w innym urzedzie uczestniczagcym w
programie

skrocenie czasu i zmniejszenie kosztow rozpatrywania zgtoszen
patentowych, a tym samym czasu oczekiwania zgtaszajgcego na uzyskanie
patentu w innych panstwach

przyciggniecie szybko rozwijajacych sie branz

zmniejszenie kosztéw postepowania po stronie zgtaszajgcego i urzedu

skuteczniejsze korzystanie z zasobdéw urzedu



Patent
F’J-' { Pr?)segcution
[ B Highway

Y=

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

od 31 stycznia 201/ OdfopfédZiemika
Q J Aski
p arigggriwlm Gmpo o

oo 2 KOreanskim
£« Patentowym (JPO)

................. Urzedem Wtasnosci
Intelektualnej (KIPO)
od 1 lipca 2013 od 1 listopada 2014
z Krajowym Urzedem &y, 7 Urzedem ds. Patentow

. 8 iZnakdéw Towarowych

i * Wtasnosci
\ & USA (USPTO)

Intelektualnej
Chinskiej Republiki
Ludowej (SIPO)



Perspektywa Global PPH

EPA
DPMA (Estonia)

(Gemany)

APO
(Austria)

IPOS
(Singapore)

IPO
{lceland)

NIFO
(Norway)

NPl :
(Nordic) @m“‘k

ILPO\ -
(lsrael) | - -

Patent
FE’ Pré(’)segcution
] Highway

As of 6th of July, 2015

USPTO
USA)  xipo
(Kerea)
—_— g |
2@

Y ukipo

* CIPO
k (Canada)

IP Australia
(Australia)

] DKPTO
(Denmark)

PRH
(Finland)

ROSPATENT
(Russia)

HIPO

INPI PRV Hunga)
SPTO
(Portugal) {Sweden) (Spain)

- PPH MOTTAINAI
- PCT-PPH



Europejska Organizacja Patentowa

» powstata na podstawie Konwencji o patencie
europejskim sporzadzonej 5 pazdziernika 1973 r.

w Monachium
» obecnie stronami organizacji jest 38 panstw.

» Polska jest cztonkiem EPO od 1 marca 2004 r.

» jej organem jest Europejski Urzad Patentowy.



» utworzony w 1977 roku nha mocy Konwencji o udzielaniu
patentow europejskich

» ma swojg siedzibe w Monachium oraz oddziaty w
Wiedniu, Hadze i Berlinie

» nie jest instytucjg Unii Europejskiej

» patent europejski jako ,wigzka patentow krajowych”



Procedura przed EPO

Sprawozdanie na wniesienie
ze stanu Publikacja zgtoszenia Publikacja o sprzeciwu.
Zgtoszenie  techniki udzieleniu pat.

° o ® ® o

wycofaé? /

Ok. 45 lat




Patenty europejskie

« Konwencja o udzielaniu patentow europejskich Liczba walidowanych w Polsce
(Konwencja o patencie europejskim), Rok patentSw europejskich
sporzgdzona w Monachium dnia 5.10.1973 .
2005 12
* obowigzuje w Polsce od dn. 1 marca 2004 . 2006 387
2007 1502
e g . . 2008 2817
* Patenty europejskie sg walidowane w Polsce pod = ,;09 —"
warunkiem: 2010 4516
— ztozenia w UPRP ttumaczenia patentu 2011 5790
europejskiego na jezyk polski w terminie 2002 6710
i 1 I kw.
3 m-cy od daty opublikowania przez EPO, S 1872

— uiszczenia optaty za publikacje ttumaczenia.



AKTYWNOSC POLSKICH PODMIOTOW W EUROPEJSKIM URZEDZIE .

PATENTOWYM /

699

d
—

7

/399
/ 4
28

51

175—
163— o — 168 8/150

gg— 95
as—

33—44

14 15 17 27 26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

— —Patenty europejskie zgtoszone w EPO przez podmioty polskie

— —Patenty europejskie udzielone przez EPO podmiotom polskim



Walidacja w Polsce

» Konieczna, by patent europejski wywierat skutki prawne
na terytorium RP

» Patenty europejskie s3 w Polsce walidowane pod

warunkiem:

ztozenia w UPRP ttumaczenia patentu europejskiego na jezyk polski
w terminie 3 m-cy od daty opublikowania przez EPO, uiszczenia optaty

za publikacje ttumaczenia.



Wybrane koszty

formularz wejscia w faze europejska (EPO Form 1200) nie jest sktadany online, wynosi

1. Opfata za zgtoszenie, gdy (EUR)
- europejskie zgtoszenie patentowe lub, w przypadku zgtoszenia miedzynarodowego, 120
formularz wejscia w faze europejska (EPO Form 1200) jest sktadany online, wynosi

- europejskie zgtoszenie patentowe lub, w przypadku zgtoszenia miedzynarodowego, 210

1a. Dodatkowa optata za europejskie zgtoszenie patentowe sktadajgce sie z ponad 35 stron
(nie uwzgledniajgc stron stanowigcych czes¢ wykazu sekwencji) wynosi

dodatkowe 15 EUR za kazda
dodatkowg strone, poczynajac od

36
2. Opfata za poszukiwanie 1285
3. Optata za wyznaczenie co najmniej jednego umawiajgcego sie panstwa 580
4. Optaty za utrzymanie w mocy europejskich zgtoszen patentowych (art. 86 ust. 1), liczone
w kazdym przypadku od daty dokonania zgtoszenia, wynoszg
- za 3. rok 465
- za 4. rok 580
- za 5. rok 810
- za 6. rok 1040
-za 7. rok 1155
- za 8. rok 1265
- za 9. rok 1380
- za 10. i kazdy kolejny rok 1560
6. Optata za badanie (art. 94 ust. 1) w odniesieniu do 1620
7. Optata za udzielenie patentu, w tym optata za publikacje opisu patentu europejskiego 915

4



Patent europejski a ,,patent jednolity”

Patent europejski Fatentaits Patent europejski
) 4% | o jednolitym skutku

Office européen
des brevets

umowa miedzynarodowa: rozporzadzenia (projekty) Parlamentu UE oraz
tzw. Konwencja monachijska z 5.10.1973 r. Rady w ramach tzw. wzmocnionej wspotpracy

38 panstw cztonkowskich 25 panstw uczestniczgcych we wzmocnionej
wspotpracy
patent europejski = ,wigzka patentéw patent europejski o jednolitym skutku we
krajowych" wszystkich 25 panstwach cztonkowskich

skuteczny w Polsce po dokonaniu walidacji skuteczny w kazdym z panstw cztonkowskich,

tzn. m. in. przedfozeniu tfumaczenia na w tym w Polsce, w jezyku postepowania:
jezyk polski angielskim, niemieckim lub francuskim
wtasciwos¢ sgdownictwa krajowego wtasciwosé - Jednolity Sad Patentowy
z siedzibg w Paryzu (oddziaty w Londynie
i Monachium)



Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO)

» ustanowiony w 1995 roku przez Komisje Europejska

» dziata na podstawie Rozporzgdzenia Rady nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia systemu
wspolnotowego znaku towarowego oraz Rozporzadzenia
Rady nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych

» dokonujac jednego zgtoszenia w OHIM mozna uzyskac
jednolitg ochrone na obszarze wszystkich panstw Unii
Europejskiej



"""""""""""" Reforma krajowego
systemu rozpatrywania
zgltoszen znakow
towarowych - zmiany
obowiazujace od

1 grudnia 2015 1.1 15

kwietnia 2016 r. §
N



Najwazniejsze korzysci z wprowadzenia
systemu sprzeciwowego:

znaczne uproszczenie procedury uzyskania ochrony znaku
towarowego

istotne skrdcenie czasu rozpatrywania zgloszen znakow
towarowych

mozliwos¢ ugodowego rozstrzygniecia sporu

zwiekszenie konkurencyjnosci systemu krajowego wzgledem
systemu wspolnotowego




Ochrona wzordéw przemystowych w ramach reformy:

uproszczenie wymagan dotyczacych dokumentacji
niezbednej do rejestracji wzoru (rezygnacja z koniecznosci
sporzadzenia opisu wzoru przemystowego)

jasno okreslone zasady wykonywania ilustracji zgtaszanych
WZOTOW

zmniejszenie liczby btedow i usterek w dokumentacji
zgloszeniowej przyczyni sie do szybszej rejestracji wzoru

nizsze oplaty za ochrone (2 pierwsze okresy ochronne)




Polskie firmy na rynku globalnym

.:; OPTOPOL

technology

Game 0@
Technologies’

ﬁg):'




Polskie firmy na rynku globalnym

Odziez specjalna dla pirotechnikéw

Firma Moratex z todzi

Ekran LEIA Display System

Torqway




Pokodj czy wojna?

- proby integracji miedzynarodowych, regionalnych oraz
krajowych systemow ochrony wtasnosci intelektualnej oraz
proby unifikacji prawa wtasnosci intelektualne;j

- systemy badawcze vs. sprzeciwowe / rejestrowe

- Swiadomosé, upowszechnianie oraz korzystanie z badan
Swiatowego stanu techniki oraz tzw. literatury patentowej —
strategie rozwoju

- nowe ustugi urzedow patentowych

- wojny patentowe

- przyrzeczenie patentowe



I Dziekuje za uwage




