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Wstep

W celu utrzymania konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w coraz wiekszym stopniu rozszerzajg swojg
dziatalno$¢ na poziomie miedzynarodowym. Z jednej strony, umacnia to ich pozycje w globalnej sieci
i handlu, z drugiej sprawia, ze coraz rozwazniej analizujg swoje podejscie biznesowe i narzedzia z
ktdrych korzystajg przy ekspansji na rynki zagraniczne.

Przedsiebiorstwo, ktdre planuje internacjonalizacje powinno swojg strategie biznesowa ksztattowad
w sposob elastyczny, umozliwiajgcy adaptacje do nowego biznesu i nowego s$rodowiska
konkurencyjnego.

Niniejsza broszura ma na celu wsparcie firm w kwestiach zwigzanych z wtasnoscig intelektualng w
procesie internacjonalizacji, tj. jakie gtéwne kroki powinny by¢ podjete przez firme oraz jakie
narzedzia powinna wykorzystaé, by efektywnie zarzadza¢ prawami wiasnosci intelektualnej w
momencie wchodzenia na obce rynki.

Na ponizszym schemacie przedstawiono znaczenie witasnosci intelektualnej i praw wtasnosci
intelektualnej na kazdym etapie procesu internacjonalizacji, tj. od identyfikacji rynkéw po
kontynuacje dziatalnosci gospodarczej.

Etapy planowania Elementy wilasnosci intelektualne]
biznesowego

w planowaniu biznesu

Indentyfikacja rynkow 4@ Identyfikacja aktywow IP

Rozwdj strategii — Rozw6j strategii IP
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1. Identyfikacja aktywdéw wtasnosci intelektualne;j

To proste: Jesli czegos$ nie zidentyfikujesz, nie mozesz tym zarzgdzac!

W procesie internacjonalizacji, identyfikacja potencjalnych rynkéw jest podstawowym krokiem, ktéry
nalezy podjg¢, i ktéry pomaga firmie uswiadomié sobie co jest jej najwiekszg wartoscig i jaki jest jej
potencjat do dziatania na obcych rynkach. Podobnie, w kwestii wtasnosci intelektualnej, pierwszym
podstawowym krokiem przed wejsciem na nowe rynki jest identyfikacja aktywoéw wtasnosci
intelektualnej (IP, od ang. Intelectuall Property) tworzgcych portfel przedsiebiorstwa.

Proces identyfikacji aktywow IP pozwala firmie uswiadomié sobie nie tylko warto$é aktywoéw, ktore
juz posiadajg, ale takze potrzebe tych, ktére powinny naby¢. Ten krok réwniez pokazuje firmie
wykorzystane i niewykorzystane przez nig aktywa IP wraz z okresleniem mozliwosci ich
wykorzystania do réznych celéw biznesowych.

Dlatego tez, przed podjeciem jakichkolwiek dziatan w strone internacjonalizacji, kluczowe jest,
aby wszystkie aktywa wiasnosci intelektualnej byly zidentyfikowane, nazwane, zinwentaryzowane
i przeanalizowane w systematyczny sposodb.

Q Uwaga! nawet najmniejszy btad w identyfikacji wlasnosci intelektualnej moze

spowodowac powazne szkody podczas wchodzenia na zagraniczne rynki.

Dobrym sposobem identyfikacji aktywoéw IP jest przeprowadzenie audytu wifasnosci intelektualnej,
ktory jest przegladem aktywow wiasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa, ich wykorzystania, oraz
status prawny. Pokazuje rdwniez znaczenie kazdego sktadnika tych aktywéw dla przedsiebiorstwa
oraz mozliwosci ich lepszego wykorzystania.

Przewaznie przedsiebiorstwa wykonujg audyt wiasnosci intelektualnej tzw. ,IP due diligence'”, ktéry
jest de facto analiza o duzo wezszym zakresie niz petny audyt IP. Rozbudowana analiza IP
identyfikujgca wartosci niematerialne i prawne oraz odzwierciedlajgca prawa ich wtasnosci — moze
by¢ réwniez uzyta jako instrument stuzacy przedsiebiorstwom do ustalaniu istnienia praw oséb
trzecich.

Na etapie identyfikacji, wytonione aktywa wtasnosci intelektualnej najprawdopodobniej nalezeé
bedg do nastepujacych kategorii: patenty, znaki towarowe, wzory przemystowe, prawa autorskie,
nazwy domen i tajemnice’ handlowe przedsiebiorstwa.

! wiecej informacji na temat audytu wtasnosci intelektualnej ,IP due diligence” i sposobu
jego przeprowadzania, znajduje sie w opracowaniu European IPR Helpdesk ,IP due
diligence: ocena wartosci izagrozen niematerialnych wartosci” (“IP due diligence:
assessing value and risks of intangibles”) dostepnym w bibliotece online.

2 Chociaz istnieja inne rodzaje praw wiasnosci intelektualnej, modele uzytkowe (aka petty
lub petit patents), geograficzne oznaczenia i uktady scalone, wspomniane aktywa
wiasnosci intelektualnej sg najbardziej znane i najczesciej wykorzystywane.


https://www.iprhelpdesk.eu/library/fact-sheets
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p' Patent: chroni wynalazki/rozwigzania pod warunkiem, Ze sa nowe, posiadajg
odpowiedni poziom wynalazczy | moga byc¢ zastosowane w przemysle.

Inak towarowy: chroni znaki uzyte do odréznienia w obrocie towardw, jednego
przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa.

Wzor przemystowy: Chroni wyglad zewnetrzny produktow: nowe linie, kontury,
ksztatty, kolorystyke, strukture lub materiat wytworu oraz jego ornamentacje.

Prawo autorskie: Chroni wytwory intelektu czlowieka, ktore spelniajg przestanki
Lutworu”.

Nazwa domeny: Nazwa uzyta do zidentyfikowania konkretnej strony internetowej.

Tajemnica przedsiebiorstwa: Informacja poufna, zapewniajgca przedsiebiorstwu
przewage konkurencyjng na rynku.

2. Rozwdj strategii wtasnosci intelektualnej

Obecnie, aktywa intelektualne stanowig o wiele wiekszg wartosé¢ rynkowa niz aktywa materialne w
portfelu przedsiebiorstwa®. Dlatego budowanie strategii zarzadzania w oparciu o aktywa wtasnosci
intelektualnej ma tak duze znaczenie dla budowania strategii internacjonalizacji przedsiebiorstwa.

Strategia zarzadzania witasnoscig intelektualng powinna by¢ czescig ogdlnej strategii biznesowej i
okresla¢ jak wykorzysta¢ wtasnosc intelektualna, by firma osiggneta sukces rynkowy. Strategia ta
skupia sie na tym w jaki sposdb i czy w ogdle ochrona wtasnosci intelektualnej moze wzmocnié
zdolnosc¢ przedsiebiorstwa do osiggniecia postawionych sobie celdw.

Istniejg dwa gtéwne rodzaje strategii wtasnosci intelektualnej: strategia ofensywna i strategia
defensywna.

2.1 Strategia ofensywna IP

W strategii ofensywnej gtdwnym celem jest zabezpieczenie posiadanych praw wtasnosci
intelektualnej i nabycie zewnetrznych praw IP, kiedy tylko jest to mozliwe. Strategia ta daje
przewage nad konkurencjg i pozwala przedsiebiorstwom na:

o Nabycie lub zagwarantowanie (wtasciwg ochrone) kluczowych praw IP
e Stwarzanie przeszkdd dla konkurentéw poprzez:
o Wymaganie zaptfaty odszkodowania w przypadku naruszenia praw IP firmy
o Wymaganie uzyskania licencji przez konkurencje, jesli nie istnieje alternatywna
technologia lub nie jest dostepna na rynku
o Wymaganie przeprowadzania dodatkowych badan i rozwoju

3 Roczne Studium Wartosci Rynkowej Aktywéw Niematerialnych Ocean Tomo LLC. By

uzyska¢ petny tekst studium nalezy klikngé: http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-
intangible-asset-market-value-study/


http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/
http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/
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2.2 Strategia defensywna IP
Gtéwnym celem strategii defensywnej jest zredukowanie lub wyeliminowanie zagrozen poprzez
zapobieganie wykorzystywaniu wytwordéw firmy przez konkurencje.

Wdrozenie strategii defensywnej moze obejmowacé miedzy innymi:

e Uzyskanie licencji umozliwiajgcej wykorzystanie dowolnej, chronionej witasnosci
intelektualnej’

e Design around the blocking IP

e Sprzeciwianie sie, tam gdzie to zasadne, blokowaniu prawa do wykorzystania IP

e QOpracowanie lub nabycie aktywdow wtasnosci intelektualnej dla celdw cross - licensing

e Ubezpieczenie wtasnosci intelektualnej

Na ponizszym schemacie pokazano przyktadowe pytania, ktore przedsiebiorstwa powinny postawié
samym sobie podczas budowania wtasnej strategii wtasnosci intelektualne;j.

[ Czy jestes
wiagcicielem

Czy Twoje
kluczewe

Czy Przejdz do

wszystkich b zamierzasz wykorzystania
aktywdw iz ::sr:jeitsr:wan b, w:,rkolz'.yrsl:ywa oraz
niezbednych ko IFR c swoje IPR egzekwowania
e Er,a:a:h " osobiicie? swoich IPR
docelowych

docelowych?

P

\_rynkach?
Czy
twoje
aktywa
IP 53 B ——— — s s .
zidenty Posigd: ) [ ZnajdZ partnerdw
fikowan niezbedne Ocen mozliwosci i ' zawrzy]
=7 aktywa: cesja, przeskanki porozumienie
. licencia albo zabiegania o pa "t"ier5|kle w
ochrong IP oparciu o licencjg
Zidentyfik rozwai L]  opcfe
iyl i opracowane f
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Poniewaz odpowiedzi na te pytania mogg sie rézni¢ w zaleznosci od produktu/procesu/ustugi lub
kraju, daleko idgca strategia w zakresie ochrony witasnosci intelektualnej powinna uwzgledniaé
zardwno strategie ofensywnga, jak i defensywng. Prawidtowa réwnowaga pomiedzy tymi dwiema
jest ztozong kwestig, ktdra zalezy od celéw biznesowych firmy na

strategiami rynkach

miedzynarodowych.
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P

Strategia wlasnosd intelektualnej musi byc czescig strategii przedsiebiorstwa,
zgodnie z planami rynkowymi firmy.

Nalezy pamietac, Zze strategia wtasnosci intelektualnej jest ,zywym” dokumentem,
ktory musi bys regularmie przegladany i dostosowywany do nowych warunkow tudziez
nieprzewidzianych sytuacji biznesowych.

3. Poszukiwanie dostepnosci wiasnosci intelektualnej
Patenty, znaki towarowe i wzory przemystowe sg prawami terytorialnymi, co znaczy, ze sg wazne
tylko w kraju/ regionie, w ktorym zostaty ztozone i przyznane.

P

Znak towarowy, patent i wzor przemystowy sa nabywane poprzez rejestracje i

dokumentowane w rejestrach publicznych. Jest zatem mozliwe wyszukiwanie wlasnosci
intelektualnej w odpowiednich, dedykowanych bazach danych.

Dlatego tez, przed zainwestowaniem srodkdw w dziatania majgce na celu internacjonalizacje i przed
wejsciem na rynki obce nalezy sprawdzié, czy posiadane aktywa IP mozna wykorzystywac na tych
rynkach bez naruszenia praw oséb trzecich. W przypadku naruszenia istnieje nie tylko ryzyko strat
finansowych, ale réwniez ryzyko utraty reputacji przedsiebiorstwa (jesli okaze sie, ze firma narusza
prawa IP innych podmiotdw, jej wiarygodnosé¢, wynikajgca z sukcesu na innych rynkach, moze nagle
zostac zniszczona tylko dlatego, ze uprzednio nie przeprowadzono odpowiednich badan ).

Ponadto, podczas wchodzenia na nowe rynki doktadne przeszukanie baz danych pod katem IP, moze
pomac przedsiebiorstwom w identyfikacji potencjalnych konkurentow.

3.1 Wyszukiwanie znaku towarowego

Wyszukiwanie chronionych prawem, zarejestrowanych  znakéw towarowych powinno byc¢
przeprowadzone w odpowiednich bazach w celu sprawdzenia, czy identyczny i / lub podobny znak
towarowy (lub inny znak uzywany w handlu) juz istnieje dla tych samych lub podobnych produktéw i
ustug. Wyszukiwanie moze by¢ przeprowadzone w rejestrach krajowych i / lub miedzynarodowych,
takich jak eSearchPlus lub TMview OHIM’u, lub Romarin WIPO).

3.2 Wyszukiwanie patentu

Poszukiwania rozwigzan objetych ochrong patentowa w nowych krajach nalezy przeprowadza¢ z
wykorzystaniem odpowiednich baz danych (takich jak krajowe bazy danych, Espacenet EPO,
Patentscope WIPO).

3.3 Wyszukiwanie wzoréw przemystowych

Identycznych badZ podobnych wzoréw przemystowych mozna szuka¢ w rejestrach krajowych, jak tez
w bazie danych DesignView OHIM, umozliwiajacej wglad do Rejestru Wzorédw Wspdlnotowych
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(Registered Community Designs - RCD). Baza WIPO The Hague Express Database zapewnia z kolei
dostep do miedzynarodowych rejestréw.

4, Dostosowanie do lokalnych specyfik ochrony wtasnosci intelektualnej
Ochrona praw wtasnosci intelektualnej (IPR, z ang. Intellectual property rights) przynosi wymierne
korzysci dla firm w procesie internacjonalizacji. Prawa IP sg prawami terytorialnymi, dlatego tez firmy
powinny doktadnie rozwazy¢ ochrone posiadanej wtasnosci intelektualnej na kazdym terytorium, na
ktdre planuje wejs¢ i podejmowac dziatania biznesowe.

Planujgc ochrone w rdéznych krajach, oprécz znacznych kosztow rejestracji, powinno sie réwniez
wzigé pod uwage potencjalne rozbieznosci w lokalnych regulacjach oraz specyfike procedur ochrony
IP. Ponadto, ewentualne réznice w postrzeganiu produktu i zwigzanych z nim praw IP na konkretnym
rynku mogg wptyng¢ na sukces firmy na tym rynku, np. wynalazek, ktdry jest podstawg
internacjonalizacji firmy, moze by¢ sprzeczny z zasadami moralnymi panujgcymi w danym kraju.
Podobnie znak towarowy, ktéry firma zdecyduje sie wykorzysta¢ do stworzenia komunikacji z
potencjalnymi klientami, moze mieé negatywne konotacje w okreslonym kraju lub w spoteczenstwie
ze wzgledu na implikacje historyczne czy kulturowe.

W zwigzku z tym, firmom decydujacym sie na internacjonalizacje zaleca sie rozwazenie lokalnych
uwarunkowan, a w razie koniecznosci , dostosowanie swojej strategii dotyczacej IP czy marketingu
do konkretnych rynkéw. Zaleca sie réwniez doktadne zapoznanie sie z systemami zgtaszania /
rejestracji. Rzetelna znajomos¢ lokalnej specyfiki pozwoli firmom zaoszczedzié¢ pienigdze i utatwic
zarzadzanie portfelem IP.

4.1. Aspekty prawne

W UE przepisy dotyczace ochrony IP sg w pewnym stopniu zharmonizowane. Ich interpretacja moze
sie jednak rozni¢ lokalnie, stad najlepszg praktyka jest Swiadomos¢ specyfiki prawnej w
poszczegdlnych krajach. Zawsze proponuje sie profesjonalng konsultacje z lokalnym rzecznikiem
patentowym lub prawnikiem specjalizujgcym sie w prawie IP.

4.2. Kwestie jezykowe i kulturowe

Przy wejsciu na obce rynki jedng z kluczowych kwestii, ktorg nalezy rozwazy¢ jest znaczenie/
transliteracja znaku towarowego w jezyku lokalnym i mozliwo$é jego rejestracji. W istocie znaki
towarowe niekoniecznie muszg by¢ zachowane w identycznej formie we wszystkich krajach.
Zignorowanie tej kwestii moze spowodowac nieodwracalne btedy nie tylko w mozliwosci ochrony IP,
ale réwniez w catej strategii marketingowej w danym kraju.

4.3. Ochrona IP

4.3.1. Ochrona znaku towarowego
Ochrona krajowa jest procedowana poprzez krajowe urzedy patentowe w kazdym kraju na ktérym
firma planuje dziata¢, a wnioskodawcy muszg przestrzegac¢ narodowych zasad i procedur.
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Wspdlnotowy Znak Towarowego (CTM) jest zarzadzany przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (OHIM) i zapewnia ochrone w catej Unii Europejskiej. Wnioskodawca jednorazowo
ponosi optaty i przeprowadza jednolitg procedure rejestracji w jednym jezyku dla wszystkich panstw
cztonkowskich UE.

Miedzynarodowa rejestracja znakdéw towarowych za posrednictwem Systemu Madryckiego jest
administrowana przez Swiatowg Organizacje Wtasnosci Intelektualnej (WIPO), zrzeszajaca ponad 90
krajow. Whnioskodawca pfaci jedng opfate i przeprowadza jedng miedzynarodowg procedure
rejestracji w jednym jezyku przed WIPO. Jednakze zakres ochrony przy rejestracji miedzynarodowej
zostaje ustalony po weryfikacji wniosku przez biura IP w wyznaczonych krajach zgodnie z
odpowiednim krajowym prawem znakdw towarowych.

4.3.2 Ochrona patentowa
Ochrona krajowa: wnioski patentowe sg sktadane przed krajowymi krajowe urzedy patentowe w
kraju, w ktérym firma wystepuje sie o ochrone oraz z uwzglednieniem krajowych zasad i procedur.

Patent Europejski (EP) : zgtoszenia dokonuje sie w Europejskim Urzedzie Patentowym (EPO) zgodnie
z zasadami Europejskiej Konwencji Patentowej lub w urzedzie patentowym kraju, ktéry jest strong
Konwencji o patencie europejskim .Patent europejski udzielany jest na podstawie jednego zgtoszenia,
w ktérym mozna wybraé¢ do ochrony ponad 30 krajow europejskich. W kazdym panstwie, na ktére
zostat udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent
krajowy udzielony przez urzad patentowy tego panstwa. Zgtoszenia dokonuje sie bezposrednio w
EPO w jednym z jego jezykéw urzedowych: angielskim, niemieckim lub francuskim, wyznaczajgc
jednoczesnie panstwa, w ktdrych zada sie ochrony. Nastepnie przeprowadzane sg kolejno: badanie
formalne i poszukiwania patentowe konczace sie publikacjg ogtoszenia o zgtoszeniu i sprawozdania z
poszukiwan.

Europejski patent o jednolitym skutku: (patent jednolity) zostaje przyznany przez EPO zgodnie z
zasadami i procedurami Europejskiej Konwencji Patentowej. Aby uzyskaé jednolity skutek na
terytorium UE (z wyjatkiem Hiszpanii i Chorwacji), posiadacze patentu muszg ztozy¢ wniosek w EPO w
ciggu jednego miesigca od daty publikacji patentu europejskiego .

Miedzynarodowe zgtoszenie patentowe na mocy Traktatu o Wspodtpracy Patentowej (PCT) jest
administrowane przez WIPO. Wnioskodawcy ptacy jeden zestaw opfat i postepujg zgodnie z jedna
procedura dla wszystkich Stron PCT w trakcie sktadania wniosku / fazy miedzynarodowej. Nastepnie
whioskodawcy wchodzg w faze krajowg i podejmujg odpowiednie kroki przed krajowymi lub
regionalnymi urzedami patentowymi krajow, w ktérych chcg uzyskaé ochrone patentows.

4.3.3 Ochrona wzoréw przemystowych

Procedura krajowa: wniosek o rejestracje wzoru przemystowego skfada sie w urzedach zajmujgcych
sie ochrong wtasnosci intelektualnej w kazdym kraju, w ktérym wystepuje sie o ochrone ( nalezy
przestrzegac zasad krajowych).

Zarejestrowany wzdr wspodlnotowy (RCD) : jest administrowany przez OHIM. Wnioskodawcy sktadajg
whniosek do OHIM lub krajowych urzedéw zajmujacych sie prawami witasnosci intelektualnej w
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panstwach cztonkowskich UE, ptacg jedng optate i stosujg jednolitg procedure rejestracji w jednym
jezyku, aby mieé zarejestrowany wzér wspdlnotowy w catej UE.

Niezarejestrowany wzér wspoélnotowy (UCD): inny rodzaj ochrony, ktéry nie wymaga oficjalnej
rejestracji, wydany na krdtszy okres niz zarejestrowany wzér wspdlnotowy. Ochrona zaczyna sie od
daty, w ktdrej wzor zostat po raz pierwszy udostepniony opinii publicznej na terytorium UE. Ten
rodzaj ochrony zasadniczo dotyczy produktow, ktére majg krétki czas zycia na rynku. Nalezy jednak
zauwazyé, ze ochrona prawna przyznana przez zarejestrowany projekt wspdlnotowy jest silniejsza, a
prawa do wzoru sg tatwiejsze do wyegzekwowania.

Miedzynarodowa rejestracja wzoru poprzez System Haski jest administrowana przez WIPO.
Whioskodawca ptaci jedng opfate i stosuje jedng procedure rejestracji w jednym jezyku w celu
uzyskania ochrony wzoréw w desygnowanych krajach.

CO ZAPEWNIA ZABEZPIECZENIE IP DLA JEJ WEASCICIELI?

Znaki towarowe Patenty Wzory przemystowe
. - : Uniemozliwienie innym kerzystania Uniemozliwienie innym korzystania
Uzvtkpwame I eksploatacja (sprzedazy czy dystrybucji) z (produkcji, sprzedazy czy
zarejestrowanego znaku P " -
wynalazku bez zgody wlasciciela dystrybuc)i) z wzornictwa bez
towarowegao. o5
. L zgody wiasciciela

Wykonalnosc

= 7wiekszenie wartosci i wiarygodnosci biznesu

4.3.4. Kiedy aplikowac¢?
Wybodr najbardziej optymalnego czas jest zawsze kluczowym zagadnieniem przy sktadaniu wniosku o
ochrone IP .

Ponizsze przyktady zawieraja wytyczne dotyczace aspektéw, ktdére nalezy wzig¢ pod uwage przy
wyborze wtasciwego czasu na ztozenie wniosku.

Decyzja o zbyt pospiesznym zgtoszeniu patentowym w réznych krajach moze spowodowac
niepotrzebne obcigzenia finansowe "zbyt wczesnej” komercjalizacji rozwigzania, zwtaszcza koszty
ttumaczen i utrzymania ochrony moga pochtongé¢ znaczng kwote catkowitego budzetu firmy
przeznaczonego na zarzadzanie IP. Jednym ze sposobdéw zmniejszenia takich wydatkéw moze by¢
zgtoszenie PCT, ktdre pozwala na odroczenie terminéw do uiszczenia optat w poszczegdlnych
urzedach krajowych, zwigzanych z wejsciem w fazy krajowe. Inng opcjg moze by¢ ztozenie wniosku
PE, ktéry umozliwia zarzgdzanie procesem zgtoszenia patentowego w sposéb scentralizowany, az do
czasu podjecia decyzji o przyznaniu EPO.

Z drugiej strony, zbyt pdine ubieganie sie o patent, rejestracje znak towarowego Iub wzoru
przemystowego moze zmniejszy¢ szanse firmy na uzyskanie ochrony, poniewaz wiekszo$¢ krajow (w
tym panstwa cztonkowskie UE) kieruje sie bardzo prostg zasada: ten, kto pierwszy stosuje, uzyskuje
ochrone — o ile spetnione zostang pozostate warunki ochrony.

Zbyt pdine podjecie decyzji o ochronie IP moze rédwniez spowodowaé, ze firmy nie spetnig juz
kryterium nowosci (Zgodnie z art. 24 P.w.p. ,patenty sg udzielane — bez wzgledu na dziedzine
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techniki — na wynalazki, ktére sg nowe, posiadajg poziom wynalazczy i nadajg sie do przemystowego
stosowania”), zgodnie z zasadg, ze jakiekolwiek ujawnienie wynalazku lub wzoru moze uniemozliwic¢
spetnienie obligatoryjnego wymogu nowosci. Przed zgtoszeniem wniosku o ochrone nie nalezy
ujawnia¢ nowego wynalazku ani wzoru. Jednakze ujawnienia nie naruszajg nowosci, jesli sg w
okreslonym przedziale czasowym (tak zwany "okres karencji", ktdry moze wynosi¢ do 12 miesiecy w
przypadku wynalazkéw i wzoréw), a takze pod pewnymi warunkami.

Oprécz wyzej wymienionych ograniczen czasowych, okreslonych w przepisach dotyczacych praw IP,
przy podejmowaniu decyzji o rozpoczecie dziatan zwigzanych z ochrong IP oceny wymagajg
oczywiscie ograniczenia wynikajgce z dziatalnosci firmy i jej priorytetdw (jak np. data wprowadzenia
produktu, wybrana droga ochrony, mozliwosci finansowe). Nalezy pamietaé, ze nie ma jednej
odpowiedzi na to, kiedy jest najlepszy czas na ztozenie wniosku o rejestracje praw wtasnosci
intelektualnej i kazdy z w/w elementdw odgrywa wazng role w jego okresleniu.

Znak towarowy Patent Wzér przemystowy
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4.4, Wyczerpanie praw wiasnosci intelektualnej na rynkach
miedzynarodowych
. , . . . . s . .
Zasada wyczerpania (Zwana rowniez dOktryna O plerwsze) SprZEdaZy ) JeSt SZCZEgOInym

ograniczeniem praw wtasnosci intelektualnej w celu unikniecia monopolu i zachowania swobodne;j
wymiany handlowej. Wyczerpanie patentu polega na tym, ze uprawniony (wtasciciel patentu) od
pewnego momentu nie moze juz dochodzi¢ roszczen z tytutu naruszenia jego patentu w stosunku do
innych osdb. Oznacza to, ze osoba ktéra legalnie nabyta wyrdb objety patentem, moze tym wyrobem
dysponowaé, np. dalej odsprzedawaé, a uprawniony z patentu nie moze sprzeciwi¢ sie takim
dziataniom - jego prawa zostaty wyczerpane (oczywiscie moze zabroni¢ produkcji wyrobu wedtug
wynalazku).

Zasada wyczerpania wyjasnia, dlaczego kupujac i sprzedajac konkretny produkt markowy (obuwie,
odziez) konsumenci nie muszg prosi¢ o zgode wtasciciela patentu czy wzoru przemystowego. Zasada
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wyczerpania nigdy nie stosuje sie do praw wtasnosci intelektualnej jako catosci, ale tylko do
sprzedanego przedmiotu fizycznego.

Ustalenie, czy dana sytuacja marketingowa produktu za granicg prowadzi do ‘wyczerpania” jest
ztozong kwestig, ktdra zalezy od pojecia ,wyczerpania praw IP” obowigzujgcych w kazdej jurysdykcii.
Istniejg rézne koncepcje wyczerpania, takie jak krajowe, regionalne i miedzynarodowe a warunki
rozszerzenia ochrony s3 w wiekszosci zalezne od krajowych przepisdw dotyczacych wifasnosci
intelektualnej. W obrebie UE przyjmuje sie koncepcje przedtuzenia regionalnego, co oznacza, ze
pierwsza sprzedaz produktu objetego ochrong IP w dowolnym kraju UE (w tym w krajach EOG) przez
wiasciciela IP lub przez osobe trzecig za jego zgoda wyczerpuje wszystkie prawa wtasnosci
intelektualnej w odniesieniu do konkretnego produktu na catym terytorium UE.

5. Komercjalizacja wtasnosci intelektualnej

Proces wprowadzenia nowego, chronionego wynalazku, znaku towarowego czy wzoru
przemystowego na rynek jest okreslany jako komercjalizacja IP. Prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej sprawia, ze IP jest niezbednym elementem stuzgcym rozwojowi biznesu na rynkach
zagranicznych.

Komercjalizowa¢ wtasnos¢ intelektualng mozna na kilka sposobdw, najpopularniejsze z nich sg
zarysowane na ponizszym diagramie:

Formy komercjalizacji IP

Licencja i Joint venture i

Cesja franczyza spin-off

Poniewaz istnieje silne powigzanie miedzy udang komercjalizacjg wtasnosci intelektualnej a sukcesem
firmy, przedsiebiorstwa powinny przywigzywa¢ duzg wage do zabezpieczenia IP przed rozpoczeciem,
jak iw trakcie procesu komercjalizacji.

Wybodr najbardziej odpowiedniej formy komercjalizacji zalezy od charakteru biznesu, strategii i celéw
biznesowych, zdolnosci finansowej firmy oraz mozliwosci tworzenia partnerstw biznesowych.

Licencjonowanie moze by¢ jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobdéw komercjalizacji wtasnosci
intelektualnej, w przypadku gdy firma:

= pragnhie wejs¢ na nieznany rynek: licencjodawca moze skorzysta¢ np. z sieci handlowe;j
posiadanej przez licencjobiorce i jego znajomosci danego rynku
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= pragnie polepszy¢ jakos¢ produktéw/ustug lub dostarcza¢ klientom nowe produkty/ustugi:
licencjobiorca korzysta z technologii licencjodawcy, jego renomy i dobrej reputacji (licensing-
in)

= pragnie rozwija¢ partnerstwa handlowe poprzez wymiane wtasnosci intelektualnej w celu
stworzenia korzystnej sytuacji rynkowej (cross-licensing)

Licencjonowanie jest jednym z najefektywniejszych sposobéw wykorzystania i

komercjalizacji IP gwarantujac firmom mozliwosc zaistnienia na nieznanym rynku.

Waznym krokiem przed rozpoczeciem dziatan na rynku miedzynarodowym w komercjalizacji IP jest
podpisanie umoéw o poufnosci w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji poufnych.

Umowy o poufnosci majg na celu zachowanie tajemnicy informacji poufnych zaréwno wewnatrz
firmy, jak i wobec zewnetrznych partneréw biznesowych.

Umowy o poufnosci wewnatrz firmy sg powszechnie podpisywane miedzy pracodawcy a
pracownikiem, w celu zapobiezenia wyciekowi poufnych informacji przekazanych pracownikowi w
konteksécie wykonywania jego pracy. Przepisy dotyczace poufnosci mogg rowniez stanowié czesé
umowy o prace.

Porozumienia o poufnosci sg réwniez stosowane w kontekscie negocjacji biznesowych, w ktérych
nalezy wymienié¢ poufne informacje. Umowa o poufnosci powinna precyzyjnie okresla¢ informacje
lub pomysty, ktére majg byé poufne i okresla¢ cel, dla ktérego s ujawniane, tym samym
ograniczajac ich dalsze wykorzystanie. Umowy s3 prawomocne tylko wtedy, gdy zostang podpisane
przed udostepnieniem informacji poufnych.

W fazie komercjalizacji IP przedmiotem kazdego transferu powinny by¢é umowy dotyczacych
wiasnosci intelektualnej, takie jak umowy licencyjne, umowy joint-venture itp. w celu
zabezpieczenia i regulowania relacji miedzy stronami dotyczacymi wtasnosci intelektualne;j.

6. Egzekwowanie praw do wtasnosci intelektualnej

Przetrwanie na obcych rynkach jest mozliwe wtedy, gdy wiasciciele witasnosci intelektualnej
skutecznie egzekwujg swoje prawa. Podejmowanie skutecznych dziatan przeciwko osobom
naruszajgcym prawo i odzyskiwanie strat poniesionych w zwigzku z ich naruszeniem to kluczowe
punkty prowadzgce do odniesienia sukcesu (warto$¢ praw wtasnosci intelektualnej jest bezposrednio
zwigzana z mozliwosciami ich egzekwowania). Dlatego tez, najlepiej jest wtgczy¢é skuteczny system
monitorowania IP w ramy strategii dotyczacej zarzadzaniem IP i wyznaczyé doswiadczonego
rzecznika patentowego lub prawnika na odpowiednich rynkach .

Na przyktad, w przypadku umoéw licencyjnych zawsze sugeruje sie jasne okreslenie w umowie, kto
jest odpowiedzialny za podejmowanie dziatan przeciwko ewentualnym naruszeniom (licencjobiorcy
lub licencjodawcy) oraz jakie mechanizmy bedg wprowadzone w takim przypadku. Generalnie w
takich porozumieniach, gdy licencjodawcy wchodzg na obce rynki wykorzystujagc doswiadczenie
licencjobiorcéw, monitorowanie rynku i wstepne kroki czynione ku egzekwowaniu prawa (takie jak
prosby o zaniechanie dziatalno$ci, nawigzywania kontaktéw z naruszajgcym podmiotem, etc.) sg
podejmowane przez licencjobiorcow, oczywiscie we wspdtpracy z licencjodawcy. Dalsze czynnosci
moga jednakze zostac podjete przez licencjodawce, ze wsparciem licencjobiorcy w razie potrzeby.
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Nie nalezy zapominaé, ze dziatania zwigzane z egzekwowaniem prawa rdznig sie w zaleznosci od
kraju, a zatem przeglad mozliwosci wyboru procedur prawnych w celu zapobiegania naruszeniom lub
zapobiegania bezprawnemu wykorzystywaniu IP sg zdecydowanie zalecane. Rowniez alternatywne
mechanizmy rozstrzygania sporéw (ADR) mozna uzna¢ za oszczedny i efektywny sposéb dla
rozstrzygania sporéw poza sadem.

p Ponizej przedstawiono kilka porad, dotyczacych egzekwowania swoich praw
podczas rozwijania dziatalnosci na rynku zagranicznym:

v nalezy podejmowac wszelkie mozliwe kroki, w celu zabezpieczenia IP, aby
uniknac potencjalnego ich naruszenia, co jest znacznie tarisze i prostsze niz
podejmowanie dziatan egzekucyjnych
nalezy dokladnie zapoznac sie z alternatywami prawnymi, jakie mozna
zastosowac, jesli naruszenie nastapi w obcym kraju (w zaleznosci od przypadku
naruszenia). W niektérych krajach dziatania w sprawach karnych bedg
skuteczniejsze, podczas gdy w innych krajach arbitraz i opcje mediacyjne beda
tarisze i szybsze
jesli nie posiada sie wystarczajacej wiedzy, zawsze nalezy zasiega¢ porady
specjalistow ds. IP w tym kraju
nalezy jasno okresla¢, kto jest odpowiedzialny za monitorowanie rynku pod
wzgledem wiasnosci intelektualnej i podejmowanie dziatari egzekucyjnych w
umowach dotyczacych wlasnosci intelektualnej
dobrze jest wspotpracowac z innymi wtascicielami praw IP na danym rynku , i w
razie potrzeby, taczyc sity, aby obnizyc¢ koszty
nalezy nawigzywac kontakty z miejscowymi organami egzekwowania prawa
nalezy dziatac¢ tak szybko, jak to mozliwe
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Przydatne zrédta

Aby uzyska¢ wiecej informacji, polecamy:

. Broszure nt. “IP due diligence: assessing value and risks of intangibles”:
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence

. Broszure nt. “How to search for trade marks”: http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-How-
to-Search-for-Trade-Marks

. Broszure nt. “How to search for patent information”: http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-
Sheet-How-to-Search-for-Patent-Information

. Zestaw broszur nt. “Commercialising Intellectual Property”:
http://www.iprhelpdesk.eu/library

. Broszure nt. “How to manage confidential business information”:
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Manage-Confidential-Business-Information

. Broszure nt. “Non-disclosure agreement: a business tool”: http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-
Sheet-Non-Disclosure-Agreement

. Broszure nt. “Defending and enforcing IP”: http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-
Defending-and-Enforcing-IP

. Broszure nt. “Alternative Dispute Resolution Mechanisms”: http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-
Sheet-Alternative-Dispute-Resolution

o Broszure Helpdesk’u South-East Asia IPR SME nt. “Top 20 IP Considerations when entering a
new market”: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-
English.pdf


http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-English.pdf
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-English.pdf
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SKONTAKTUI SIE Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczgce wtasnosci intelektualnej

European IP Helpdesk
c/o Eurice GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 1
D-66368 St. Ingbert

Email: service@iprhelpdesk.eu
Telefon +34 965 90 9692

O NAS

European IP Helpdesk ma na celu podniesienie swiadomosci na temat wtasnosci intelektualnej (IP) i
praw wtasnosci intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezposrednie porady i szkolenia z tego
zakresu dla obecnych i potencjalnych uczestnikéw projektow finansowanych przez UE. Dodatkowo,
European IP Helpdesk dostarcza wsparcia w zakresie wiasnosci intelektualnej dla matych i srednich
przedsiebiorstw negocjujgcych lub wnioskujacych o projekty w ramach wspétpracy
miedzynarodowej, szczegdlnie wspdtpracujgc z Enterprise Europe Network. Wszystkie ustugi sg
bezptatne.

Infolinia: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na zapytania z zakresu wtasnosci intelektualnej do
trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestracje na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub fax.

Strona internetowa: Na stronie mozna znalez¢ obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat
roznych aspektow witasnosci intelektualnej i jej zarzadzania, zwtaszcza w zakresie specyficznych
kwestii zwigzanych z wtasnoscig intelektualng w kontekscie programoéw badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej ustugi mozna sledzi¢ najnowsze wiadomosci w temacie
wiasnosci intelektualnej i przeczytac artykuty ekspertow oraz studia przypadkow, subskrybujgc
biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IP Helpdesk zaprojektowano katalog szkolen sktadajacy sie z dziewieciu
réoznych modutéw. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone sg o e-mail na
adres training@iprhelpdesk.eu.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Materiat przettumaczony przez Ambasadora European IP Helpdesk

European IP Helpdesk zapewnia bezptatne wsparcie tzw. ,first line assistance” w kwestiach
zwigzanych z wtasnoscig intelektualng, majgce na celu pomoc obecnym i potencjalnym
beneficjentom projektéw finansowanych przez UE, a takze wsparcie na rzecz europejskich MSP w
zarzadzaniu ich aktywami wtasnosci intelektualnej.

European IP Helpdesk jest projektem zarzgdzanym przez Agencje Wykonawczg Komisji Europejskiej
ds. Matych i Srednich Przedsiebiorstw (EASME), na podstawie politycznych wytycznych Dyrekgji
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Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnetrznego, Przemystu, Przedsiebiorczosci i MSP (DG
ds. Wzrostu).

Informacje dostarczone przez European IP Helpdesk nie majg charakteru prawnego ani doradczego
i European IPR Helpdesk nie ponosi odpowiedzialno$ci za efekty jakichkolwiek dziatan podjetych na
ich podstawie. Ponadto, informacji tych nie nalezy uznawa¢ za oficjalne stanowisko EASME lub
Komisji Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani zadna osoba dziatajgca w imieniu
EASME lub Komisji Europejskiej nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposdéb wykorzystania tych
informacji.

Niniejszy dokument zostat przettumaczony przez Enterprise Europe Network West Poland,
Wroctawskie Centrum Transferu Technologii, cztonka europejskiej sieci Ambasadoréw European IPR
Helpdesk. Ttumaczenie i adaptacja zostaty przeprowadzone na podstawie dokumentéw
dostarczonych bezptatnie przez European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zmiany lub utrate znaczenia w wyniku ttumaczenia lub adaptacji
tekstow.
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