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Ochrona praw wtasnosci intelektualnej na rynku niemieckim

1. Wprowadzenie
Polskie prawo wlasnosci intelektualnej gwarantuje ochrone uprawnien autora lub wiasciciela
danego dobra wylacznie na rynku polskim. Z tego wzgledu - szczegélnie, gdy dany
przedsiebiorca zamierza prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza na innym rynku - nalezy rozwazy¢
uzyskanie stosownego prawa ochronnego w innych krajach. Ponizej przedstawiono rodzaje
praw witasnosci intelektualnej wystepujace w Niemczech wraz z ich skrétowa charakterystyka.

Ze wzgledu na duzy stopienn skomplikowania opisywanej materii, zalecane jest wykorzystanie
niniejszej publikacji, jako wskazujacej orientacyjne ramy danych uprawnien. Dla unikniecia
ewentualnych btedéw przy rejestracji danego prawa lub przy dochodzeniu swoich uprawnien
zdecydowanie wskazane jest skorzystanie z profesjonalnej ochrony prawne;.

1. Wykaz skrotow stosowanych w niniejszej publikacji
DPMA - Deutches Patent- und Markenamt, Niemiecki Urzad ds. Patentéw i Marek

BGB - niemiecki kodeks cywilny, Burgerliches Gesetzbuch



2. Patent

2.1.  Charakterystyka og6lna
Patent jest podstawowym prawem wtasnosci intelektualnej. Patent chroni wynalazki techniczne
(wlaczajac proces technologiczny) charakteryzujaca sie nowoscig, poziomem wynalazczym oraz
gospodarcza uzytecznos$cia. Wtasciciel patentu jest jego wylacznym dysponentem i moze
zakaza¢ innym podmiotom uzywania opatentowanego wynalazku.

2.2.  KorzySci z uzyskania patentu

Gtowng zaletg uzyskania patentu na dany wynalazek lub proces technologiczny jest otrzymanie
prawnego monopolu na tenze wynalazek lub sposéb. Uprawniony z patentu jest, zatem jedynym
podmiotem, ktéry moze bez niczyjej zgody uzywaé danego opatentowanego rozwigzania. W ten
sposéb dana firma lub osoba moze by¢ jedynym oferujacym okreslony produkt na rynku,
albowiem inne podmioty - bez zgody uprawnionego - nie beda korzysta¢ lub wprowadzaé do
obrotu tegoz wynalazku. Uzyskanie patentu moze by¢, zatem réwnoznaczne z zablokowaniem
mozliwosci konkurencji ze strony innych podmiotéw na tym samym rynku.

Wszystkie osoby chcgce wykorzystaé dane opatentowane rozwigzanie muszg pozyska¢ w tym
celu zgode uprawnionego. Zgoda ta (licencja) moze mie¢ charakter odptatny, co generuje
dodatkowe korzysci gospodarcze dla uprawnionego.

2.3. Regulacja prawna
Niemieckie prawo patentowe regulowane jest przez ustawe prawo patentowe (niem.
Patentgesetz). Tre$¢ aktu prawnego dostepna jest na stronie internetowej:

Angielska wersja jezykowa niemieckiej ustawy prawo patentowe dostepna jest pod adresem
internetowym:

2.4. Przedmiot patentu
Patent udzielany jest na wynalazek techniczny. MozZe on mie¢ charakter patentu na okreslony
produkt (niem. Erzeugnispatent) lub na okreSlony proces technologiczny (niem.
Verfahrenspatente)

W zakresie wynalazkéw, niemieckie prawo umozliwia zasadniczo opatentowanie wszelkich
przedmiotéw technicznych, jak urzadzenia elektroniczne, cze$ci maszyn, wyroby medyczne lub
chemiczne. Uprawniony z patentu moze zabroni¢ innym osobom wytwarzania przedmiotu
patentu, jego posiadania, wykorzystywania lub sprzedazy.

Patent na okres$lony proces technologiczny (niem. Verfahrenspatent) moze obejmowac
przyktadowo proces wytwarzania danego produktu czy wykorzystanie jakiego$ produktu do
okreslonego celu. Uprawniony z patentu moze zabroni¢ innym osobom wykorzystania
opatentowanej procedury.

2.5. Obiekty i procesy nie mogace by¢ przedmiotem patentu
Przedmiotem patentu nie mogg by¢ odkrycia i teorie naukowe, obliczenia, formy estetyczne,
plany i reguly wykorzystywane do czynno$ci umystowych, gier i czynno$ci gospodarczych,
programy komputerowe, przekazywanie informacji, przedmioty stuzace do dziatalnosci
niezgodnej z prawem, gatunki ro$lin i zwierzat, ciato ludzkie wiaczajgc sekwencje genowe,
postepowanie klonowania ludzi, procedura modyfikacji genetycznej ludzi, wykorzystanie
embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub handlowych, proces zmiany genetycznej
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tozsamos$ci gendw, o ile ten proces jest zwigzany z cierpieniem zwierzat i nie przynosi
zasadniczej korzysci ludziom, proces chirurgiczny lub terapeutyczny na ciele ludzkim lub
zZwierzecym.

2.6. Przestanki udzielenia patentu
Aby uzyska¢ patent na dany wynalazek, musi on charakteryzowac sie nowos$cia, poziomem
wynalazczym oraz gospodarcza uzytecznoscia.

2.6.1. Przestanka nowosci
Wynalazek spetia przestanke nowosci (niem. Neuigkeit), gdy nie jest czescig biezacego stanu
techniki. Stanem techniki sg wszystkie dostepne publicznie informacje udostepnione w
jakiejkolwiek formie gdziekolwiek na Swiecie. Uzyskanie patentu wykluczone jest zatem w
sytuacji, gdy dane rozwigzanie zostato opisane w jakimkolwiek medium (wlaczajac Internet), w
literaturze naukowej, na konferencji naukowej lub ustnie.

Na przeszkodzie spetniania przestanki nowosci stoja réwniez publikacje samego tworcy
wynalazku. Jesli wiec zgtaszajacy dany wynalazek przedstawi go w sposob publiczny przed
zgtoszeniem wniosku o udzielenie patentu, wtedy patent nie moze juz zosta¢ przyznany.

2.6.2. Przestanka charakteru wynalazczego
Dane rozwigzanie ma charakter wynalazczy (niem. Erfinderische Tatigkeit), kiedy nie wynika
wprost z biezacego stanu techniki i nie jest oczywiste. Weryfikacja tej przestanki polega na
udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy dla profesjonalisty w danym obszarze okreslone
rozwigzanie nasuwa sie jako oczywiste rozwiniecie biezgcego stanu techniki. Jesli odpowiedZ
brzmi ,tak”, patent na dane rozwigzanie nie moze zosta¢ udzielony.

2.6.3. Gospodarcza uzytecznosé¢
Gospodarcza uzyteczno$¢ wynalazku (niem. Gewerbliche Anwendbarkeit) oznacza, ze
wynalazek musi da¢ sie praktycznie zrealizowac. Kryterium to jest zatem spetnione, o ile
wynalazek moze zosta¢ wytworzony/uzyty i wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.7. Zwiazkowy Urzad ds. Patentow i Marek
Patenty przyznawane sg w Niemczech przez Zwigzkowy Urzad ds. Patentéow i Marek (niem.
Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) zlokalizowany w Monachium. Urzad posiada rowniez
przedstawicielstwa w Berlinie i w Jenie, w ktorych to miejscach réwniez mozna uzyskac dostep
do baz danych Urzedu oraz dokonaé czynnos$ci zwigzanych z postepowaniami prowadzonymi
przez DPMA.

Siedziba DPMA w Monachium zlokalizowana jest pod adresem:

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibriickenstrafde 12

80331 Miinchen

Tel. +49 89 2195-0



Przedstawicielstwo DPMA w Jenie:

Deutsches Patent- und Markenamt
Dienststelle Jena

Goethestrafse 1

07743 Jena

Tel. +49 3641-4054

Przedstawicielstwo DPMA w Berlinie:

Deutsches Patent- und Markenamt
Technisches Informationszentrum Berlin
Gitschiner Strafde 97

10969 Berlin

Telefonzentrale

Tel. +49 30 25992-0

DPMA prowadzi obszerny serwis internetowy informujacy o ochronie patentéw, marek, wzoréw
uzytkowych i designu, jak réwniez pozwalajacy na rejestracje online niektérych z tych praw.
Serwis dostepny jest pod adresem internetowym:

Anglojezyczna  wersja  serwisu  dostepna jest pod adresem  internetowym:

Dodatkowo w Niemczech znajduje sie 20 punktéw informacji patentowej (niem.
Patentinformationszentrum) udzielajacych informacji w przedmiocie postepowania
zmierzajacego do udzielenia ochrony prawnej, propagujacych wiedze o prawie patentowym i
pozwalajacych na wglad w rejestry prowadzone przez DPMA. Dane adresowe punktow
informacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej:

2.8. Procedura rejestracji patentu
Whniosek o udzielenie patentu sklada sie online (wymagany kwalifikowany podpis
elektroniczny), lub pisemnie: poczta, faksem lub osobiscie w DPMA (siedziba lub
przedstawicielstwo). Wniosek mozna réwniez zgltosi¢ do niektérych z biur informacji
patentowe;j.

Przed zgtoszeniem wniosku patentowego korzystne moze by¢ zlecenie DPMA przeprowadzenie
sprawdzenia relewantnego stanu techniki (niem. Recherche). Polega ono na ustaleniu przez
ekspertow DPMA rozwoju wiedzy i techniki w danej dziedzinie i przeprowadzeniu wstepnej
oceny patentu. Dzieki tej procedurze zgtaszajacy moze unikng¢ wnoszenia wniosku o udzielenie
patentu w sytuacji, gdy wniosek ten pozbawiony jest szans powodzenia.

Whniosek patentowy musi zawiera¢ opis wynalazku i by¢ sporzgdzony w jezyku niemieckim. Jesli
jest sporzadzony w innym jezyku, zglaszajacy jest zobowigzany do wniesienia ttumaczenia
wniosku na jezyk niemiecki w terminie trzech miesiecy od ztoZzenia pierwotnego wniosku. W
przypadku zgtoszenia pierwotnego wniosku w jezyku angielskim lub francuskim, termin ten
ulega przedtuzeniu do 12 miesiecy.


http://www.dpma.de/index.html
http://www.dpma.de/english/index.html
http://www.piznet.de/piznet/piznet-mitglieder/
http://www.piznet.de/piznet/piznet-mitglieder/

Whiosek patentowy sktada sie przy wykorzystaniu formularza urzedowego DPMA, dostepnego
na stronie internetowe;j . Do formularza o udzielenie
patentu dotgcza sie techniczny opis wynalazku, zastrzezenia patentowe, rysunki, skrétowy opis
patentu, nazwe wynalazku. Dokumenty te musza by¢ dokladne i starannie przygotowane,
albowiem ich péZniejsze uzupeinienie lub zmiana (za wyjatkiem opisu skrétowego i nazwy
wynalazku) nie jest mozliwa.

W przypadku, gdy zgtaszajacy patent nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech, musi on
obligatoryjnie korzysta¢ z ustug rzecznika patentowego lub adwokata (niem. Patentenanwalt,
Rechtsanwalt).

Samo ztozenie wniosku patentowego nie prowadzi automatycznie do podjecia przez urzad
dalszej procedury. Badanie nowosci i poziomu wynalazczego wynalazku wymaga odrebnego
wniosku, ktory moze zosta¢ ztozony w przeciggu 7 lat od ztozenia pierwotnego wniosku o
udzielenie patentu.

Jesli zgtaszajacy wniesie odpowiedni wniosek o sprawdzenie nowosci i poziomu wynalazczego
juz w momencie ztoZenia pierwotnego wniosku patentowego, DPMA z reguly poinformuje o
wynikach takiego sprawdzenia w przeciggu roku od zlozenia pierwotnego wniosku
patentowego.

Postepowanie w przedmiocie udzielenia patentu koniczy sie wydaniem decyzji przez DPMA. Jesli
decyzja jest pozytywna - patent zostaje przyznany. W razie decyzji odmownej, zgtaszajacy moze
ztozy¢ zazalenie, rozstrzygane nastepnie przez zwigzkowy s3ad patentowy (niem.
Bundespatentgericht).

Cate postepowanie w sprawie udzielenia patentu trwa z reguty kilka lat.

2.9. Koszty postepowania patentowego i utrzymania ochrony patentowej
Koszty uzyskania patentu sg zalezne od drogi jego zlozZenia, iloSci zastrzezen patentowych oraz
faktu wczesniejszego przeprowadzenia ustalenia stanu techniki zbliZonych rozwigzan
wykluczajacych udzielenie patentu.

Czynnos¢ Koszt
Whniosek elektroniczny, do 10 zastrzezen | 40 €
patentowych

Kazde dodatkowe zastrzezenie patentowe 20 €

Wniosek w wersji papierowej, do 10 | 60 €
zastrzezZen patentowych

Kazde dodatkowe zastrzezenie patentowe 30 €

Sprawdzenie stanu techniki bez sprawdzenia | 300 €
mozliwosci  udzielenia  patentu  (niem.
vorgezogene Recherche ohne Priifung)

Postepowanie sprawdzajace (niem.
Priifungsverfahren):

W postepowaniu, w ktérym przeprowadzono | 150 €
sprawdzenie stanu techniki

W postepowaniu, w ktéorym uprzednio nie | 350 €
przeprowadzono sprawdzenia stanu techniki

7Zrédto: Patente. Eine Informationsbroschiire zum Patentschutz , s. 22, wydana przez DPMA:
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http://www.dpma.de/patent/anmeldung/
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf

Po uzyskaniu patentu konieczne jest ponoszenie rocznej optaty za ochrone patentowa. Optata ta
ro$nie z kazdym rokiem ochrony. Po przyznaniu patentu ochrona patentowa trwa na podstawie
zgloszonego wniosku do konca drugiego roku od dnia ztozenia wniosku. Kolejne lata ochrony
patentowej musza by¢ osobno optacane. Koszty ochrony patentowej rosng w tym czasie i
ksztattuja sie na nastepujacym poziomie:

Rok ochrony patentowej Koszt ochrony patentowej
3rok 70 €

4 rok 70 €

5 rok 90 €

6 rok 130 €
7 rok 180 €
8 rok 240 €
9 rok 290 €
10 rok 350 €
11 rok 470 €
12 rok 620 €
13 rok 760 €
14 rok 910 €
15 rok 1060 €
16 rok 1230 €
17 rok 1410 €
18 rok 1590 €
19 rok 1760 €
20 rok 1940 €

Zrédto: Patente. Eine Informationsbroschiire zum Patentschutz , s. 23, wydana przez DPMA:

2.10. Czas trwania ochrony patentowej
Ochrona patentowa trwa przez co najwyzej 20 lat od ztozenia wniosku o udzielenie patentu. W
przypadku lekarstw oraz $rodkéw ochrony roslin termin ten moze zosta¢ przedtuzony o
dodatkowe 5 lat.

2.11. Sprzeciw wobec udzielenia patentu
W ciggu 9 miesiecy od opublikowania decyzji o przyznaniu patentu podmiot trzeci moze wnie$¢
umotywowany sprzeciw. Sprzeciw jest rozpatrywany przez DPMA. Po uptywie
dziewieciomiesiecznego okresu sprzeciw wobec udzielenia patentu mozna wnie$¢ na drodze
sagdowe;j.

2.12. NiemieckKi rejestr patentowy
DPMA prowadzi rejestr patentowy, ktéry dostepny jest na stronie internetowej:
. Angielska wersja rejestru
dostepna jest na stronie internetowe;j:

2.13. Patent jako przedmiot obrotu gospodarczego
Uprawniony z patentu moze dokonywac¢ rozporzadzen swym prawem, w tym sprzedaé patent,
udzieli¢ inny podmiotom uprawnien licencyjnych czy tez zastawi¢ patent.
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http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger?lang=de
https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht?lang=en

2.14. Dalsze zrodta informacji na temat ochrony patentowej
Zrédta niemieckojezyczne:

e Broszura informacyjna na temat niemieckiego prawa patentowego wydana przez DPMA:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente dt.pdf

o Serwis internetowy niemieckiego Urzedu ds. Patentéw i Znakéw Towarowych, DPMA:
http://www.dpma.de/index.html

Zrédta anglojezyczne:

e Serwis internetowy niemieckiego Urzedu ds. Patentéw i Znakéw Towarowych, DPMA:
http://www.dpma.de/english/patent/index.html

e Broszura informacyjna na temat niemieckiego prawa patentowego wydana przez DPMA:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren en/patents engl.

pdf
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http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf
http://www.dpma.de/index.html
http://www.dpma.de/english/patent/index.html
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/patents_engl.pdf
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/patents_engl.pdf

3. Marka (niem. Marke)

3.1. Charakterystyka og6lna, definicja marki.
Niemieckie pojecie marki zastgpito uprzednio wystepujace na gruncie tego porzadku prawnego
- analogiczne do swojego polskiego odpowiednika - pojecie znaku towarowego.

Marka jest kazdym znakiem, w szczegdlno$ci stowa wiaczajac nazwiska, obrazy, litery, liczby,
dzwieki, konstrukcje trojwymiarowe wiaczajac forme produktu lub jego opakowania, jak
réwniez pozostata dekoracja (niem. Aufmachung), wiaczajac kolory i sposéb potaczenia
koloréw, ktére nadaja sie do tego, by odrézni¢ produkty lub ustugi danego przedsiebiorstwa od
ustug lub produktéw innego przedsiebiorstwa. Jako marka moze réwniez zosta¢ zarejestrowana
kombinacja wyzej wymienionych elementdéw.

Ochronie jako marka nie podlegajg znaki, na ktére sktada sie forma, ktéra:

1. Wynika z rodzaju produktu
2. Jestniezbedna do uzyskania technicznego dziatania produktu
3. Nadaje produktowi znaczng warto$¢

3.2. Regulacja prawna
Prawng regulacje odnoszaca sie do znakéw towarowych zawiera ustawa o ochronie znakéow
towarowych (niem. Gesetz iliber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen). Ustawa
dostepna jest pod adresem internetowym:
Anglojezyczna wersja ustawy dostepna jest pod adresem internetowym:

3.3. Gospodarcze przeznaczenie marki
Marka chroni produkty lub ustugi $§wiadczone przez danego przedsiebiorce i zwigzane z tymi
ustugami lub produktami wartosci, takie jak zaufanie do produktu i jego wytwércy.

Dzieki posiadaniu uprawnienia do danej marki, przedsiebiorca moze zakaza¢ innym podmiotom
wykorzystania tejze marki lub marki bardzo zbliZone;j.

3.4. Rejestr Produktéw i Ustug (niem. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis)
Marka musi by¢ przyporzadkowana okreslonemu produktowi lub ustudze. Przyporzadkowanie
takie odbywa sie zgodnie z nicejskim systemem Kklasyfikacji towaréw i ustug, jak réwniez na
podstawie obszerniejszego jednolitego europejskiego systemu Kklasyfikacji towaréw i ustug
(TMClass), dostepnego pod adresem internetowym:

Dana marka jest chroniona tylko w zakresie, w jakim odnosi sie do okres$lonej ustugi lub
produktu. Poszerzenie zakresu ochrony marki nie jest mozliwe po jej zarejestrowaniu, w
przeciwienistwie do zawezenia tego zakresu.

Nie ma mozliwosci zarejestrowania abstrakcyjnej marki, w oderwaniu od konkretnego
przedmiotu zwigzanego z tg marka.

3.5. Rejestr Marek (niem. Markenregister)
Chronione prawnie marki zarejestrowane s3 w jawnym rejestrze marek, prowadzonym przez
Zwigzkowy Urzad ds. Patentow i Marek (DPMA)

Rejestr Marek dostepny jest pod adresem internetowym:
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http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html
http://oami.europa.eu/ec2/
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger?lang=de

Angielska wersja Rejestru Marek dostepna jest pod adresem internetowym:

3.6. Poczatek ochrony prawnej jako marka
Ochrona prawna marki powstaje:

1. Poprzez dokonanie stosownego wpisu w rejestrze marek prowadzonym przez DPMA

2. Poprzez wykorzystanie danego znaku w obrocie gospodarczym, o ile ten znak uzyskat
rynkowy charakter marki w relewantnym kregu obrotu gospodarczego

3. Poprzez publiczng powszechng znajomos$¢ danej marki

3.7.  Zaklasyfikowanie Marki
Marka musi by¢ przyporzadkowana okre$lonemu towarowi lub ustudze. DPMA postuguje sie
nicejskim systemem klasyfikacji towaréw lub ustug, jak réwniez jednolitym europejskim
systemem klasyfikacji. Zasadniczo przy rejestracji marki wnioskodawca powinien
przyporzadkowaé¢ towar lub ustuge, bedgce przedmiotem marki, do jednego z 9000 pojec
nalezacych do jednej z 45 klas wymienionych klasyfikacji.

3.8. Procedura rejestracji marki
Zarejestrowanie marki jest mozliwe za pomoca pisemnego wniosku oraz online na dwa sposoby:
bez oraz z klasyfikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja poprzez pisemny wniosek odbywa sie z wykorzystaniem formularza dostepnego na
stronie internetowej .
Formularz nalezy ztozy¢ lub przesta¢ do w siedzibie DPMA w Monachium lub w
przedstawicielstwie DPMA w Jenie lub w Berlinie. Adresy podane zostaty w punkcie 2.7
niniejszej broszury.

Rejestracja online odbywa sie za pomocg strony internetowej dostepnej pod adresem:

. Rejestracja podzielona jest na siedem krokéw, w trakcie
ktérych wnioskodawca podaje marke w formie stownej lub poprzez zalaczenie stosownego
pliku multimedialnego. Anglojezyczna wersja serwisu rejestracyjnego dostepna jest pod
adresem internetowym:

Rejestracja z wykorzystaniem podpisu elektronicznego mozliwa jest pod adresem
internetowym:

W trakcie rejestracji niezbedne jest uiszczenie stosownych optat rejestracyjnych, ktére nalezy
wnie$¢ w ciggu trzech miesiecy od ztozenia pierwotnego wniosku.

W ramach weryfikacji wniosku, DPMA bada czy nie zachodza tzw. absolutne przeszkody dla
udzielenia ochrony (zobacz nizej). Urzad nie bada natomiast, czy marka narusza prawa osé6b
trzecich. Jesli zatem marka narusza prawa innych osob, wtedy fakt jej zarejestrowania w DPMA
nie wyklucza odpowiedzialno$ci odszkodowawczej osoby rejestrujace;.

3.9. Absolutne przeszkody uniemozliwiajace udzielenie ochrony
Marka nie zostanie zarejestrowana, jesli spetnione sg przestanki z § 8 Markengesetz:

e Brakuje jej mocy odr6znienia danego towaru lub produktu od innych towaréw lub ustug
(niem. fehlende Unterscheidungskraft)

o Sktada sie z okre$len (stow, znakéw) powszechnie uzywanych jako opis gatunku, ilosci,
przeznaczenia, okreslenia geograficznego i podobnych
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https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger?lang=en
http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005.pdf
https://direkt.dpma.de/marke/
http://www.dpma.de/english/trade_marks/application/index.html
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html

o Skiada sie z okreslen powszechnie przyjetych dla okreslania danego towaru lub ustugi

e Marka potencjalnie prowadzi¢ bedzie do zmylenia odbiorcéw, w szczegdlnosci w
zakresie gatunku, pochodzenia lub rodzaju ustugi

e Marka bytaby sprzeczna z dobrymi obyczajami lub porzadkiem publicznym

e Marka zawiera herb, flage lub inne znaki wtadzy panstwowej

e Marka jest zbiezna z lista marek niedopuszczalnych, obwieszczong przez ministra
sprawiedliwosci

e Marka jest rejestrowana w ztej wierze

3.10. Koszt postepowania w sprawie rejestracji marki
Postepowanie rejestracyjne zwigzane jest z optatami, ktérych wysokos¢ zalezy od wybranej
drogi ztozenia wniosku, jak réwniez od iloSci klas towaréw i ustug, do ktoérych odnosi sie dana
marka.

Optata od rejestracji marki z posrednictwem | 300 €
wniosku pisemnego, wiaczajac optate za
zastrzezenie marki w stosunku do trzech klas
towarow lub ustug

Optata od rejestracji marki z posrednictwem | 290 €
wniosku elektronicznego, wiaczajac optate za
zastrzezenie marki w stosunku do trzech klas
towarow lub ustug

Poszerzenie zakresu marki o kolejng klase | 100 €
(ponad pierwotne trzy)

Optata dodatkowa za przySpieszony tryb | 200 €
postepowania

Zrédto: broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostepna pod adresem internetowym:

3.11. Czas trwania ochrony marki
Po zarejestrowaniu marka jest prawnie chroniona przez okres dziesieciu lat od momentu
ztozZenia pierwotnego wniosku (do kornica miesigca przypadajacego 10 lat po ztozeniu wniosku).
Okres ochrony moze by¢ przedtuzany bez ograniczenia.

3.12. Koszt przedtuzenia ochrony
Po uplynieciu pierwotnego okresu ochronnego ochrona prawna marki moze zosta¢ przedtuzona
o kolejne 10 lat. Koszt przedtuzenia to 750 € za marke odnoszacg sie do co najwyzej trzech klas
klasyfikacji towaréw i ustug. Przy kazdej dodatkowej klasie koszt ten wzrasta o 260 €.

3.13. Obowiazek korzystania z marki
Marka musi by¢ uzywana przez uprawnionego w relacji do produktéw i towaréw, w relacji do
ktorych zostata zarejestrowana. Jesli uprawniony nie uzywa jej przez okres pieciu lat, marka
moze zosta¢ pozbawiona ochrony prawnej na wniosek osoby trzecie;.

3.14. Strzezenie marki i sprzeciw wobec udzielenia marki
Uprawniony z tytutu zarejestrowanej marki powinien samodzielnie sprawdzaé, czy inne
podmioty nie naruszaja jego praw. W tym wzgledzie zalecane jest kontrolowanie rejestru marek
pod katem pojawienia sie w nim marek, ktére naruszatyby uprzednio zarejestrowane marki
uprawnionego.
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http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/marken_dt.pdf

W razie stwierdzenia, ze DPMA zarejestrowal marke naruszajgcg prawa powstate na podstawie
wczesniejszej rejestracji, pierwotnie uprawniony moze wnie$¢ sprzeciw wobec objecia danej
marki ochrong prawna. Sprzeciw zwiazany jest z optatag w kwocie 120 €.

3.15. Marka jako przedmiot obrotu
Uprawniony z marki moze swobodnie rozporzgdza¢ swoim prawem, w tym sprzeda¢ marke,
zastawic jg lub udzieli¢ innym podmiotom uprawnien licencyjnych.

3.16. Ochrona marki w Unii Europejskiej
Uprawniony z marki moze rozszerzy¢ zakres ochrony prawnej marki na catg UE poprzez
rejestracje marki w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante (Hiszpania).

3.17. Dalsze Zrdodta informacji na temat ochrony prawnej marki
Zrédta niemieckojezyczne:

e Broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostepna pod adresem internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service /veroeffentlichungen /broschueren/marken dt.pdf

e Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej marek:
http://www.dpma.de/marke/index.html

e Broszura informacyjna na temat prawnej ochrony marek wydana przez Izbe
Przemystowo-Handlowa Nirnberg fiir Mittelfranken, dostepna pod adresem
internetowym: http://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Publikationen/Recht-
Steuern/Markenrecht 106.pdf.

Zrédta anglojezyczne:

e Broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostepna pod adresem internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service /veroeffentlichungen /broschueren en/trademarks.p
df

e Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej marek:
http://www.dpma.de/english /trade marks/index.html
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4. Wzor uzytkowy (niem. Gebrauchsmuster)

4.1. Charakterystyka ogdlna
Wzér uzytkowy okreslany jest w Niemczech jako ,maty brat patentu”, albowiem jest do tego
rozwiazania bardzo zbliZony, bedac jednakze prostszym i szybszym sposobem zabezpieczenia
praw na wilasnosci i intelektualne;.

Jako wzor uzytkowy mozna zarejestrowac¢ wynalazki, ktére charakteryzujg sie nowoscia, bazuja
na postepie wynalazczym (niem. auf einem erfinderischen Schritt beruhen) oraz moga by¢
stosowane gospodarczo.

W przeciwienstwie do postepowania w sprawie udzielenia patentu, DPMA nie dokonuje
sprawdzenia zachodzenia przestanek objecia danego przedmiotu ochrong prawng jako wzoér
uzytkowy. W zwigzku z tym to sam wnioskujacy jest zobowigzany do przeprowadzenia
stosownego sprawdzenia, albowiem bez zachodzenia wspomnianych przestanek nie mozna
czerpacé korzysci z posiadanego prawa.

W zwigzku z powyZszym gospodarczo uzasadnione moze by¢ zawnioskowanie o uznanie danego
wynalazku jako wzoér uzytkowy jednocze$nie z ubieganiem sie o opatentowanie danego
rozwigzania. W ten sposob - jeszcze przed uzyskaniem patentu, przyznawanego zazwyczaj po
kilku latach - podmiot rejestrujgcy dany wynalazek bardzo szybko (w przeciggu kilku miesiecy)
uzyskuje petng ochrone prawng swego wynalazku.

Wzér uzytkowy rézni od patentu réwniez czas trwania ochrony, ktéry w przypadku wzoru
uzytkowego wynosi 10 lat.

4.2. Regulacja prawna
Ochrona prawna wzoréw uzytkowych regulowana jest w niemieckiej ustawie o wzorach
uzytkowych  (niem. Gebrauchsmustergesetz), dostepna na stronie internetowej:

4.3. Przedmiot ochrony prawnej
Jako wzor uzytkowy moga by¢ zarejestrowane - podobnie jak w przypadku patentu - wynalazki
techniczne, wiaczajac substancje chemiczne, zywno$¢, srodki lecznicze. Przedmiotem ochrony
nie moze by¢ natomiast okre$lone postepowanie (sposéb), jak przyktadowo proces wytworzenia
okreslonego produktu.

4.4. Przestanki uznania wynalazku za wzor uzytkowy
Jako wzoér uzytkowy mozna zarejestrowa¢ wynalazki, ktére charakteryzuja sie nowoscig, maja
charakter wynalazczy (niem. auf einem erfinderischen Schritt beruhen) oraz moga by¢
stosowane gospodarczo.

4.4.1. Przestanka nowosci
Sprawdzenie przestanki nowosci jest odmienne (tagodniejsze dla wnioskujacego) od
analogicznego sprawdzenia w przypadku wniosku o udzielenie patentu. Przestanka nowosci jest
weryfikowana w oparciu o stan techniki ustalany na podstawie pisemnych publikacji oraz
biezgcego uzytkowania. Dodatkowo, przy ustalaniu stanu techniki nie uwzglednia sie publikacji
dokonanych przez zgtaszajgcego lub jego nastepcéw prawnych w okresie do sze$ciu miesiecy
przed dokonaniem zgloszenia wzoru uzytkowego.
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W powyzszym zakresie duze znaczenie odgrywa ustalenie, czy zblizony wynalazek do
planowanego zostat juz zgloszony do DPMA. W tym celu wnioskujacy moze samodzielnie
przeszukiwa¢ baze wzoréw uzytkowych DPMA, dostepng pod adresem internetowym:

Dostep do rejestru wzoréw uzytkowych, jak i informacje na temat procedury ubiegania sie o
ochrone prawng danego wynalazku mozna uzyska¢ w siedzibach DPMA w Monachium, Jenie i
Berlinie. Adresy biur wymienione sg w punkcie

Alternatywnie, zlecenie odpowiednich poszukiwan zblizonych wzoréw uzytkowych moze zostac
udzielone DPMA. Eksperci Urzedu przeszukujga w takim wypadku rejestr wzoréw uzytkowych i
sporzadzajg wykaz wszystkich relewantnych wzoréw uzytkowych, ktére nalezy rozwazy¢ przy
ocenianiu spelniania przestanki nowos$ci przez proponowane rozwigzanie. Przeprowadzenie
takich poszukiwan zwigzane jest z konieczno$cig dokonania optaty w wysokosci 250 €.

4.4.2. Przestanka charakteru wynalazczego
Sprawdzenie przestanki charakteru wynalazczego ma identyczny przebieg, jak w przypadku
udzielania ochrony patentowej. Zob. punkt 2.5.2. niniejszej publikacji.

4.4.3. Przestanka uzytecznosci gospodarczej
Przestanka uzytecznosci gospodarczej jest speiniona, gdy wynalazek nadaje sie do zastosowania
na jakimkolwiek polu aktywno$ci gospodarczej. Zasadniczo przestanke te spetnia zdecydowana
wiekszos$¢ zgtoszen.

4.4.4. Brak weryfikacji przestanek przez DPMA
Zachodzenie powyzszych przestanek uzyskania ochrony prawnej nie jest weryfikowane przez
DPMA. W zwigzku z tym na etapie realizacji swoich uprawnien (przyktadowo przy
kwestionowaniu wykorzystania wynalazku przez inne osoby), uprawniony musi by¢ w stanie
obroni¢ sie przed zarzutem niespelniania przez wynalazek wskazanych przestanek.

4.5. Uprawnienia wlasciciela praw
Podmiot ochrony ma wobec przedmiotu ochrony takie same prawa, jak uprawniony z patentu w
stosunku do opatentowanego wynalazku. Moze on wiec udziela¢ uprawnien licencyjnych,
zabroni¢ innym podmiotom korzystania z wzoru uzytkowego, dochodzi¢ odszkodowania za
nieuprawnione wykorzystanie wzoru uzytkowego oraz rozporzadza¢ swym prawem, m.in.
poprzez jego sprzedaz czy zastawienie.

4.6. Procedura rejestracji wynalazku jako wzor uzytkowy
Rejestracja wzoru uzytkowego mozliwa jest pisemnie, za pomoca wniosku doreczonego do
DPMA, lub elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rejestracja danego rozwigzania jako wzoru uzytkowego dokonuje sie za pomoca stosownego
formularza wniosku, dostepnego na stronie internetowe;j:

. Do wypeionego
wniosku dotacza sie opis zgtaszanego wzoru uzytkowego oraz zastrzezenia ochronne
(analogiczne wobec zastrzezen patentowych).

Ztozony wniosek nie podlega zmianie, dlatego istotne jest mozliwie doktadne opisanie
rejestrowanego rozwigzania.
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Whiosek nalezy ztozy¢ w siedzibie gtéwnej DPMA w Monachium, lub w przedstawicielstwie
Urzedu w Jenie lub w Berlinie.

Jesli wniosek lub jego czes¢ (przyktadowo opis rozwigzania) nie zostat sporzadzony w jezyku
niemieckim, wtedy w ciggu trzech miesiecy nalezy ztozy¢ do DPMA stosowne ttumaczenie.

Optate od wniosku (40 €) nalezy wnie$¢ w ciggu trzech miesiecy od jego ztozZenia.

4.7. Koszt uzyskania i utrzymania wzoru uzytkowego
Uzyskanie i utrzymanie wzoru uzytkowego wiaze sie z nastepujacymi kosztami:

Optata od wniosku o zarejestrowanie wzoru | 40 €
uzytkowego

Optata za poszukiwania zblizonych wzoréw | 250 €
uzytkowych

Utrzymanie ochrony prawnej po uptywie 3lat | 210 €

Utrzymanie ochrony prawnej po uptywie 6 lat | 350 €

Utrzymanie ochrony prawnej po uptywie 6 lat | 530 €

Zrédto: Broszura DPMA na temat wzoréw uzytkowych, dostepna pod adresem internetowym:

4.8. Dalsze Zréodla informacji na temat wzorow uzytkowych
Zrédta niemieckojezyczne:

e Broszura DPMA na temat wzoréw uzytkowych, dostepna pod adresem internetowym:

e Serwis internetowy DPMA poswiecony wzorom uzytkowym:

Zrédta anglojezyczne:

e Broszura DPMA na temat wzoréw uzytkowych, dostepna pod adresem internetowym:

e Serwis internetowy DPMA poswiecony wzorom uzytkowym:
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5. Design (wzor przemystowy)

5.1. Charakterystyka ogé6lna
Chronione prawnie w Niemczech pojecie designu jest zasadniczo zbiezne z polskim pojeciem
wzoru przemystowego.

Design w sensie prawnym oznacza dwuwymiarowag lub tréjwymiarowa forme (niem.
Erscheinungsform) wytworu lub jego cze$ci, ktéra w szczegélnosci wynika z wlasciwosci linii,
konturéw, koloréw, ksztattu, uksztattowania powierzchni, wykorzystanych materiatow lub ich
ozdoby.

Wytworem, o ktéorym mowa powyzej, jest kazdy przedmiot wytworzony przemystowo lub
rzemie$lniczo (niem. handwerklicher Gegenstand), wiaczajac opakowanie, wyposazenie,
graficzne symbole, znaki typograficzne, jak rowniez szczeg6ty taczace sie w jedna catosé. Pojecie
wytworu nie obejmuje programu komputerowego.

5.2. Regulacja prawna
Ochrona prawna wzoru przemystowego jest uregulowana w ustawie o ochronie prawnej
designu (niem. Gesetz iiber den rechtlichen Schutz von Design, Designgesetz). Ustawa dostepna
jest na stronie internetowe;j:

5.3. Przestanki ochrony prawnej
Jako design chronione sa wytwory charakteryzujgce sie nowoscig oraz indywidualnym
charakterem (niem. Eigenart).

Nalezy zaznaczy¢, ze DPMA nie bada zachodzenia wskazanych przestanek ochrony prawne;j.
Podobnie wiec jak w przypadku marki, rejestracja zachodzi niejako automatycznie, bez badania
tychze przestanek. Sam wnioskodawca jest wiec zobowigzany do sprawdzenia zachodzenia
przestanek uzyskania ochrony prawne;j.

W zwigzku z powyzszym zasadne jest przeprowadzenie stosownych poszukiwan designéw,
ktére mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie ochrony prawnej przez zgtaszany design. W tym celu
nalezy przeszukac baze danych DPMA, zawierajaca wszystkie designy zarejestrowane po 1 lipca
1988 roku. Stosowny rejestr dostepny jest pod adresem internetowym:

5.3.1. Przestanka nowosci
Przestanka nowos$ci oznacza, Ze przed zarejestrowaniem danego designu nie opublikowano,
wystawiono lub nie wprowadzono w obrét w inny sposéb identycznego lub jedynie nieistotnie
odmiennego wytworu.

Wyjatkiem od powyzszego jest opublikowanie designu na panstwowo uznanej wystawie, co
przeklada sie na ,priorytet wystawowy” (niem. Ausstellungsprioritit). Wykaz panstwowo
uznanych targéw publikowany jest w dzienniku ustawowym przez niemieckie Ministerstwo
Sprawiedliwo$ci (Bundesministerium der Justiz).

5.3.2. Przestanka indywidualnego charakteru
Dla uzyskania ochrony prawnej design musi odr6zniac sie od innych designéw. W tym zakresie
zasadnicze znaczenie ma, czy do$wiadczony uzytkownik odnidst by ogdlne wrazenie, ze dany
design ma charakter indywidualny.
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5.4. Procedura rejestracji designu
Design moze zosta¢ zarejestrowany za pomocg pisemnego wniosku lub online. Dopuszczalne
jest przy tym zlozenie wniosku pojedynczego (obejmujacego jeden design) lub zbiorowego
(obejmujacego do 100 designow).

Whiosek o zarejestrowanie designu dostepny jest na stronie internetowej

Whniosek nalezy zlozy¢ (lub doreczy¢) w siedzibie DPMA w Monachium lub w przedstawi-
cielstwie DPMA w Jenie lub w Berlinie.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ opis (do 100 stéw) oraz przedstawienie rejestrowanego designu (w
dowolnej, adekwatnej formie), jak i opis rejestrowanego wytworu. Niezbedne jest wniesienie
wraz z wnioskiem jakiegokolwiek graficznego przedstawienia rejestrowanego designu. Do
wniosku zatgczy¢ mozna do dziesieciu fotografii. Poprawne przedstawienie utworu jest bardzo
istotne z punktu widzenia ustalenia zakresu przyszlej ochrony prawnej danego designu,
albowiem to z tymze przedstawieniem poréwnywane sg wytwory ewentualnie naruszajace dany
zarejestrowany design.

W przeciagu trzech miesiecy od ztozenia pierwotnego wniosku nalezy uisci¢ stosowng optate.

5.5. Czas trwania ochrony prawnej
Ochrona prawna designu trwa przez 25 lat od ztoZzenia wniosku o zarejestrowanie designu. Co
pie¢ lat konieczne jest przedtuzenie ochrony poprzez zaptate odpowiedniej optaty.

5.6. Koszt rejestracji u trzymania ochrony prawnej designu
Rejestracja designu oraz utrzymanie jego ochrony prawnej zwigzane sg z nastepujacymi
optatami:

Zgloszenie pojedynczego designu

Whiosek pisemny 70 €

Whiosek elektroniczny 60 €

Zgloszenie zbioru designow

Koszt zgloszenia jednego designu nalezacego | 7 €
do zbioru - wniosek pisemny

Minimalna optata za zgloszenie zbioru | 70 €
designéw - wniosek pisemny

Koszt zgloszenia jednego designu nalezacego | 6 €
do zbioru - wniosek elektroniczny

Minimalna optata za zgloszenie zbioru | 60€
designdéw — wniosek elektroniczny

Utrzymanie ochrony prawnej

0d 6 do 10 roku 90 €

0d 11 do 15 roku 120 €
0d 16 do 20 roku 150 €
0d 21 do 25 roku 190 €

5.7. Uprawnienia wynikajace z uzyskania ochrony prawnej designu
Rejestracja designu - analogicznie do rejestracji patentu, znaku towarowego czy wzoru
uzytkowego - daje uprawnionemu podmiotowi monopol na uzywanie tegoz designu. W zwigzku
z tym uprawniony moze zabroni¢ innym podmiotom wykorzystywania designu, ktéry
zarejestrowat.
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W zwigzku z powyzszym kazdy chcacy wykorzysta¢ dany design jest zobowiazany do uzyskania
zgody uprawionego.

5.8. Dalsze Zrodta informacji na temat ochrony prawnej designu w Niemczech
Zrédta niemieckojezyczne:

e Broszura DPMA na temat ochrony prawnej designu, dostepna pod adresem
internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service /veroeffentlichungen /broschueren/bro design dt.pd
f

e Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej designu:
http://www.dpma.de/design/index.html

Zrédta anglojezyczne:

e Broszura DPMA na temat ochrony prawnej designu, dostepna pod adresem
internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen /broschueren en/bro design e
npdf

e Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej designu:
http://www.dpma.de/english/designs/index.html
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6. Prawo autorskie

6.1. Charakterystyka ogé6lna
Prawo autorskie reguluje zagadnienie prawne zwigzane z twoércg i okreSlonym dzietem
stworzonym przez twoérce (utworem). W przeciwienstwie do patentu, wzoru uzytkowego,
marki czy designu, ochrona prawna powstaje z momentem wytworzenia dzieta i dla jej
uzyskania nie jest konieczne przeprowadzenie jakiegokolwiek procesu rejestracyjnego.

6.2. Regulacja prawna
Gtownym aktem prawnym regulujacym prawo autorskie jest ustawa o prawach autorskich
(niem. Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz). Ustawa
dostepna jest na stronie internetowe;j:

Angielska wersja jezykowa niemieckiej ustawy o prawach autorskich dostepna jest pod adresem
internetowym:

6.3. Przedmiot ochrony prawnej
Przedmiotem ochrony praw autorskich sg dziata literackie, naukowe i sztuka, a w szczeg6lnosci:

— Dzieta opierajace sie na stowie, jak prace literackie, mowy i programy komputerowe

— Utwory muzyczne

— Pantomina i sztuka taneczna

— Sztuka, wlaczajac sztuke budowlana, sztuke uzyteczna i projekty takich dziet

— Fotografie i dzieta wykonane w podobny sposoéb

— Utwory filmowe i wykonane na spos6b podobny do utworéw filmowych

— Przedstawienia (niem. Darstellungen) naukowe i techniczne, jak rysunki, plany, mapy,
szkice, tabele i przedstawienia plastyczne

Istotna przestanka objecia danego przedmiotu ochrong prawa autorskiego jest wymog, by dany
przedmiot byt przejawem dziatalno$ci tworczej (niem. geistige Schopfung), bedace wyrazem
osobistej twdrczosci (niem. eine geistige Schopfung, in der personliche Ziige des
Werkschaffenden zum Ausdruck kommen). W ten spos6b nie podlegajg ochronie prawa
autorskiego efekty czysto technicznej dziatalnosci, nie nastawionej na stworzenie utworu.

6.4. Podmiot ochrony prawnoautorskiej
Podmiotem ochrony prawnej jest tworca utworu, a wiec osoba ktéra stworzyta dane dzieto.
Dany utwoér moze mie¢ przy tym wielu autoréw, ktérym wspoélnie przystugiwac bedzie wtedy
ochrona prawa autorskiego.

Podmiot uprawnien prawnoautorskich nie moze zosta¢ ustalony na podstawie umowy. Stad, dla
ustalenia autora dzieta, konieczna jest weryfikacja procesu jego powstawania.

6.5. Uprawnienia tworcy
Prawa twoércy utworu obejmuja:

— Prawo do wskazania, Ze jest on twérca utworu (oraz odpowiednie prawo do zadania, by
inna osoba nie podawata siebie jako tworce)

— Prawo okreslenia sposobu wskazania tworcy utworu (nazwisko, anonim, pseudonim)

— Prawo do opublikowania utworu

— Prawo do przeciwdziatania znieksztatceniom dzieta

— Prawo do powielania swego utworu
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— Prawo rozpowszechniania utworu
— Prawo do wystawiania utworu
— Prawo do spieniezenie utworu

Tworca posiada rowniez uprawnienie do okreslenia sposobu wykorzystania utworu przez osoby
trzecie lub wskazania dopuszczalnego zakresu ingerencji w jego utwoér. W ten sposéb legalne
wykorzystanie utworu przez inne podmioty musi by¢ poprzedzone stosowng umowa z tworca,
na podstawie Kktérej tworca udzieli tymze podmiotem prawa do korzystania z utworu. Istotne
jest przy tym ustalenie, na jakich polach eksploatacji utwdr moze by¢ wykorzystywany.

Jesli dojdzie do naruszenia praw twoércy, moze on dochodzi¢ m.in. odszkodowania, zadac,
zaprzestania naruszen, wydania dochodu osiggnietego przy naruszeniu praw autorskich.

Na gruncie prawa niemieckiego nie jest mozliwe przeniesienie praw autorskich z autora na
osobe trzecig poprzez czynno$¢ prawna. Jedyny wyjatek w tym zakresie stanowi dziedziczenie
praw do utworu. Twoérca moze zatem wyrazi¢ zgode na okre$lone wykorzystanie jego utworu,
nie moze natomiast wyzby¢ sie swej prawnoautorskiej relacji do utworu.

6.6. Czas trwania ochrony prawnej
Okres trwania ochrony prawnoautorskiej utworu wynosi 70 lat od jego powstania. Powstanie
dziela ma miejsce dopiero z momentem jego zrealizowania w S$wiecie zewnetrznym
(uzewnetrznienia dzieta w relacji do osoby autora dzieta). W zwigzku z tym ochronie
prawnoautorskiej nie podlegaja niezrealizowana pomysty czy idee autora. Powstanie ochrony
prawnej nie zalezy przy tym od faktu opublikowania dzieta lub upublicznienia faktu jego
powstania.

6.7. Wynagrodzenie twoércy
Poza przypadkiem, gdy w umowie z podmiotem trzecim ureguluje swoje wynagrodzenie z tytutu
wykorzystania dzieta przez innych, niemieckie prawo autorskie przewiduje wynagradzanie
tworcow réwniez bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy. W ten sposéb przyktadowo
producenci powielaczy (komputeréw, kserokopiarek) sa zobowigzani do odprowadzania
stosownych funduszy na rzecz organizacji zrzeszajacych tworcow.

6.8. Mozliwos¢ wykorzystania utworu bez zgody tworcy
Ustawa przewiduje poszczegdlne przypadki, gdy wykorzystanie utworu moze odbywac sie bez
zgody tworcy (niem. freie Werknutzung). W tych wypadkach twoérca nie otrzymuje réwniez
wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby. Dopuszczalne przypadki takiego
wykorzystania utworu to przede wszystkim korzystanie z powielen utworu dla wtasnego
prywatnego uzytku. Podobnie dopuszczalne jest cytowanie utworu w pracach naukowych.

6.9. Dalsze Zrdodta informacji na temat niemieckiego prawa autorskiego
Zrédta niemieckojezyczne:

e Serwis internetowy Izby Przemystowo — Handlowej Frankfurt am Main na temat praw
autorskich:

e Broszura informacyjna Izby Przeystowo-Handlowej Bohn/Rhein-Sieg, dostepna pod
adresem internetowym:
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http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/wettbewerbsrecht/sonstiges/urheberrecht/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/wettbewerbsrecht/sonstiges/urheberrecht/
http://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerblicher_Rechtsschutz/Urheberrecht.pdf
http://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerblicher_Rechtsschutz/Urheberrecht.pdf
http://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerblicher_Rechtsschutz/Urheberrecht.pdf

Zrédta angielskojezyczne:

e Strona internetowa Hogan Lovells poswiecona ochronie praw autorskich w Niemczech:
http://limegreenip.hoganlovells.com/article /33 /copyrights-copyright-protection-

erman
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http://limegreenip.hoganlovells.com/article/33/copyrights-copyright-protection-germany
http://limegreenip.hoganlovells.com/article/33/copyrights-copyright-protection-germany

7. Cytowane akty prawne:

Akty prawa niemieckiego:
Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBL I S.
1455), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBL I S. 3830) gedndert

worden ist
Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBI. 1 S. 122)

Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBI. I S.
1455), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBL. I S. 3830) gedndert
worden ist

Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBL I S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 1 S. 682), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBI. I S. 3830) gedndert worden ist

Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBL I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBI. I S. 1974) gedndert worden ist
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Ochrona praw wtasnosci intelektualnej na rynku brytyjskim

1. Wprowadzenie

Miara sukcesu w dzisiejszych czasach nie jest uzalezniona od wielkosci fabryki czy sktadnikow
materialnych. Przewaga firm zaczyna by¢ coraz bardziej dostrzegalna poprzez inne czynniki,
ktérych wczesniej w ogoéle nie braliSmy pod uwage. Jednym z takich czynnikéw jest prawo
wlasnosci intelektualnej, ktére chroni zaawansowane technologie, wynalazki lub réznego
rodzaju tajemnice przemystowe. Prawo to daje mozliwos¢ ochrony wlasnosci przez zakazanie
innym korzystania z naszych dokonan bez naszej zgody, a tym samym pozwala zwiekszy¢ nasza
konkurencyjno$¢ na rynku. System ochrony wtasnos$ci intelektualnej, poprzez zabezpieczenie
dziatalno$ci tworczej, wptywa na innowacyjny rozwoj przedsiebiorstwa.

Prawa autorskie (,copyrights"), patenty (,patents"), wzory (,designs”), znaki towarowe czy
znaki przemystowe (,trade marks”) sg chronione prawem wtasnos$ci intelektualnej. Ochrona
tych znakéw przystuguje automatycznie lub wskutek rejestracji. Ochronie podlegajg m.in. nazwy
firm lub produktéw, wynalazki, projekty, wyglad produktéw oraz stworzone albo
wyprodukowane przedmioty. W skutek rejestracji, ochrona wlasnosci intelektualnej jest jeszcze
skuteczniejsza.

Zadbanie o ochrone wtasnosci intelektualnej pozwala na skuteczniejsza linie obrony w
momencie gdy kto$ dysponuje wytworzonymi dobrami bez naszej zgody, np. bezprawnie je
kopiujac. Typy ochrony wtasnosci intelektualnej zaleza od tego co stworzyliSmy. Zasadniczo
wyrdzniamy 5 typow ochrony witasnosci intelektualnej. Sg to kolejno copyright i design right
(ktéorym przystuguje automatyczna ochrona prawna) a takze trade marks, patents i registered
designs (o ktérych ochrone musimy zadba¢ sktadajac odpowiednig aplikacje). W tym rozdziale
zajmiemy sie przedstawieniem zagadnienia wiasnosci intelektualnej w Wielkiej Brytanii.
Zostang tu kolejno omoéwione powyzZej przedstawione typy.

2. Prawo autorskie

2.1 Charakterystyka ogdlna

Prawo autorskie zapobiega kopiowaniu tworzonych przez nas form ekspresji. Formy te moga
wyrazac sie w dzietach literackich, w muzyce, w sztuce teatralnej i artystycznej (tzw. ,Literacy,
Dramatic, Musical and Artistic (LDMA) Works"). Spectrum jest tutaj bardzo szerokie i dotyczy
takze roéznego typu ,nieliterackich” utworéw takich jak poszczegélne dzwieki, nagrania
muzyczne, programy telewizyjne, filmy, programy komputerowe, strony i tresci internetowe,
bazy danych, transmisje i audycje radiowe czy nawet oktadki wydawnicze.

2.2.Regulacja prawna

Gléwnym aktem prawnym regulujgcym prawo autorskie jest Copyright, Designs na Patent Act
(CDPA) 1988. Ustawa dostepna jest na stronie internetowe;j: a wszelkie
dodatkowe informacje dotyczace ustawy i jej zastosowania sg réwniez dostepne na Intellectual

Property Office (,IPO”) pod adresem:
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2.3. Przedmiot ochrony prawnej

Prawa autorskie chronig tworzone przez nas prace i powstrzymujg innych przed ich uzyciem
bez naszej zgody. Nie podlegaja one rejestracji - obowiazuja automatycznie od momentu
stworzenia. Aby doszto do naruszenia prawa autorskiego, musi zaistnie¢ element bezprawnego
kopiowania pracy, ktéra sama w sobie jest oryginatem. Oryginalno$¢ pracy w tym kontekscie nie
odnosi sie do samej idei pracy ale do oryginalnosci ekspresji - musi by¢ to forma stworzona
catkowicie przez twérce i tylko jemu zawdzieczajaca swoje powstanie (wyjatkiem jest tu jedynie
forma/praca stworzona przez pracownika w ramach zatrudnienia - w tym wypadku prawa
wtasnosci intelektualnej, jesli nie doszto do podpisania Zadnej innej umowy miedzy pracodawca
a pracownikiem, nalezg do pracodawcy - s.11(2) CDPA). W zwigzku z tym praca taka musi sie
odznacza¢ cho¢by minimalnym stopniem wysitku lub zaangazowania ze strony twdrcy. Gdy
mowimy, przyktadowo, o pracy literackiej, muzycznej etc., to sam fakt zapisania/nagrania pracy
$Swiadczy juz o pewnym wkiadzie wniesionym w jej stworzenie (s.3(2) CDPA). Naturalnie,
stworzenie/napisanie pracy musi by¢ na tyle znaczace by stanowito pewnego rodzaju ,dzieto”.
W zwigzku z tym proste wymys$lenie dwu wyrazowego tytutu lub krétkiego hasta zazwyczaj nie
bedzie chronione prawami autorskimi.

2.4. Zakres ochrony praw autorskich
e Prawo autorskie chroni przede wszystkim przed bezprawnym:
e Kkopiowaniem wtasnosci;
e dystrybucja wtasnosci (nie ma znaczenia forma dystrybucji - platna czy darmowa);
e wypozyczaniem/wynajmem wiasnosci;
e wykonywaniem, np. poprzez roznego rodzaju wystepy publiczne;
e adaptacja wlasnosci;

e udostepnianiem wilasnosci przez internet;

2.4.1. Czas trwania ochrony prawnej

Tak jak wspomnieliSmy juz wcze$niej, prawa autorskie zaczynaja obowigzywa¢ automatycznie
w momencie powstania. Dtugo$¢ trwania praw autorskich jest uzalezniona od prac/formy/tresci
ktdéra chcemy chronic.

Wszelkie formy literackie, dramatyczne, muzyczne i artystyczne =zazwyczaj ulegaja
przedawnieniu 70 lat po $mierci autora. DZwieki i nagrania muzyczne s3g chronione przez okres
70 lat po pierwszej publikacji. Filmy sg zazwyczaj objete ochrong do 70 lat po $mierci rezysera,
scenarzysty lub kompozytora a réznego typu transmisje (np. telewizyjne lub radiowe) lub
wydawnictwa (np.oktadki ptyt, czasopism etc.) sg chronione odpowiednio 50 i 25 lat. Diugos¢
ochrony praw autorskich zalezy tez od tego kiedy dana praca zostata stworzona. W razie
niejasnosci lub préby ustalenia praw autorskich starszego dzieta, najlepiej skontaktowa¢ sie z
odpowiednim urzedem. W tym przypadku jest to Intellectual Property Office (IPO) Information
Centre, znajdujace sie pod adresem:
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IPO Information Centre

Telephone: 0300 300 2000
Fax: 01633 817777
Czynne Pon - Pt,0d 9 -17

2.4.2. Licencjonowanie praw autorskich

Whiasciciel praw autorskich moze licencjonowaé swojg prace innym, moze takze zdecydowaé w
jaki sposdb jego wtasno$¢ bedzie uzyta, biorgc pod uwage prawa moralne, ktérymi sie kieruje.
Moze on takze zarejestrowac swojg wilasno$¢ z organizacjg zajmujgca sie licencjonowaniem
wlasnosci intelektualnej. Organizacja taka, w zaleznosci od typu chronionej wtasno$ci, moze
zajac¢ sie zbieraniem tantieméw w imieniu wilasciciela i dysponowac jego wtasnosScia na
zasadach z gory przez niego ustalonych. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskaé¢ na
stronie ww.gov.uk (w zaktadce Licensing bodies and collecting societies). Prawa do wtasnosci
intelektualnej mozna réwniez sprzedac lub przekaza¢ w spadku, pamietajgc o podanym powyzej
czasie ochrony praw autorskich.

2.5. Korzystanie ze znaku copyright ,,©”

Tworca/wtasciciel praw autorskich moze dodatkowo oznaczy¢ swojg wtasno$¢ symbolem (©),
dodajac swoje nazwisko i rok powstania. Trzeba jednak zaznaczy¢, Ze symbol razem z tymi
danymi nie ma wptywu na stopien ochrony z prawnego punktu widzenia - jest to jedynie
zewnetrzny znak, pozwalajacy stwierdzi¢ osobie postronnej, Zze dana wilasnos¢ jest prawnie
chroniona a wtasciciel Swiadomy swoich praw w tym zakresie.

2.6. Naruszenie praw autorskich

Whasciciel praw autorskich ma wytgczne prawo do kopiowania, publikacji, wykonywania,
wypozyczania czy przedstawiania swojego dzieta (s.16 CDPA). Jesli ktokolwiek inny dopuszcza
sie powyzszych czynéw bez zgody wlasciciela, prawdopodobnie narusza prawa autorskie
(dochodzi do tzw.infringement of copyright). Wtasciciel praw autorskich jest odpowiedzialny za
obrone swoich praw przed ewentualnym naruszeniem. W zwigzku z tym powinien sprawdzi¢
tzw. ,license register” celem weryfikacji czy ktokolwiek ztozyt aplikacje/jest na etapie
aplikowania o wykorzystanie jego dobr. Moze on wtedy zatrzymac proces aplikacji jesli nie
wyraza zgody na uzywanie jego pracy lub ubiega¢ sie o honorarium na podstawie wystawionej
licencji.
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2.6.1. Typy naruszen praw autorskich
Mozemy wyré6zni¢ dwa typu naruszen praw autorskich

e Primary infringement - podstawowe/zasadnicze naruszenie praw - osoba tamigca
prawo jest winna dokonywanych czynéw bez wzgledu na stan umystu, §wiadomos¢
korzystania z czyjej$ wiasnosci intelektualnej (s.19 CDPA);

e Secondary infringement - drugorzedne naruszenie - osoba tamigca prawo jest winna
popetnianych czynéw jedynie jesli wiedziata, lub mogta przypuszczac¢ na podstawie
informacji, ze ma do czynienia z wtasno$cig intelektualna;

By doszto do naruszenia wilasnosci intelektualnej, nie musi zosta¢ skopiowana cata praca -
istotna cze$¢ pracy jest juz wystarczajagcym powodem naruszenia prawa (s.16(3) CDPA). Pytanie
co jest a co nie jest istotng cze$cig pracy jest rozwazane pod wzgledem jakosSciowym i zalezy od
znaczenia (a nie obszernosci) pracy. Paragraf 17 moéwi, ze kopiowanie tzw. LDMA works (czyli
omawianych powyzej Literacy, Dramatic, Musical and Artistic Works) oznacza reprodukcje w
jakiejkolwiek formie, nie wylaczajac narzedzi elektronicznych. Kopiowanie dziet literackich czy
scenicznych bedzie niezgodne z prawem juz poprzez samo tlumaczenie tych dziet na inny jezyk
czy wykorzystywanie ich na potrzeby stworzenia przedstawienia czy chociazby filmu
rysunkowego a kopiowanie utworu muzycznego jest juz niezgodne z prawem przez stworzenie
innej aranzacji.

2.6.2. Korzystanie z wlasnosci intelektualnej bez naruszenia prawa

Istnieja oczywiScie sytuacje gdzie wykorzystanie konkretnej wtasnosci intelektualnej nie musi
od razu wigzac sie z naruszeniem prawa. Takie sytuacje majg miejsce gdy:

e praca wykorzystywana jest do celéw naukowych (s.29 CDPA);
e intencjg wykorzystania pracy jest jej recenzja (s.30(1) CDPA);

e praca wykorzystywana jest w celach informacyjnych by np. przedstawi¢ biezace
wydarzenia (s.30(2) CDPA);

e praca (np. artystyczna - dzieto sztuki) udostepniana jest publicznie (s.62 CDPA);

2.7. 0dszkodowanie (Remedies)

Whiasciciel praw autorskich moze ubiegaé sie o zado$¢éuczynienie jesli bez jego wiedzy i zgody
wykorzystano nalezgce do niego dzieto. Moze stara¢ sie o orzeczenie sgdowe nakazujace
zaprzestanie nieuczciwych praktyk (tzw. ,injunction") czy np. o nakaz zwrdécenia pirackich kopii
pracy (tzw. order for delivery up of infringing copies).

Zados$¢uczynienie moze mie¢ takze forme odszkodowania, szacowanego na podstawie
ewentualnych kosztéw finansowych jakie poniostaby osoba wykorzystujgca dzieto (bez zgody i
wiedzy autora) aplikujgc o licencje zgodnie z obowigzujgcym prawem. Odszkodowania nie
nalezy sie spodziewac¢ w sytuacjach gdy osoba famigca prawo bedzie w stanie udowodni¢, ze
zrobita to nieSwiadomie (s.97(1) CDPA). W tym przypadku jednak mozna sie stara¢ o tzw.
»,account of profit”, czyli przedstawienie ewentualnych korzysci finansowych wynikajacych z
uzycia pracy bez zgody autora.
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3. Trade Mark

3.1. Charakterystyka ogolna

Kolejng forma wtasnosci intelektualnej jest znak handlowy. Znakiem handlowym moze by¢
nazwa, fraza, symbol, logo, projekt uzyty przez przedsiebiorce w obrocie gospodarczym w celu
identyfikacji wykonywanych przez przedsiebiorstwo towaréw lub $wiadczonych ustug wsréd
konsumentow. Rejestracja znaku towarowego umozliwia najlepsza jego ochrone i daje
wlascicielowi znaku towarowego narzedzie do obrony przed ewentualnym korzystaniem z
takiego samego lub podobnego znaku przez niepozadane osoby trzecie. Rejestracji znaku
dokonuje sie na okres 10 lat, z mozliwoscia ponownego jej przedtuzania (jesli nie zachodza
przeszkody wynikajace z aktu).

3.2 Regulacja Prawna

Prawng regulacje odnoszacg sie do znakéw towarowych zawiera ustawa o ochronie znakéw
towarowych Trade Marks Act (TMA) 1994. Ustawa dostepna jest na stronie internetowej:
a wszelkie dodatkowe informacje dotyczgce ustawy i jej zastosowania sg
réwniez dostepne pod adresem:

3.3. Korzysci wynikajace z rejestracji znaku

Rozpoznawalnos¢ i reputacja, ktéorymi marka cieszy sie wsrdd klientow stanowiag znaczaca czes¢
kapitatu przedsiebiorstwa. W zwigzku z tym wspotczesny przedsiebiorca powinien mie¢ peing
Swiadomo$¢ tego jakie korzysSci daje umiejetne korzystanie z narzedzi prawa w tym zakresie.
Dbajac o nalezyta ochrone, przedsiebiorca powinien przede wszystkim dokona¢ rejestracji
znaku. Po zarejestrowaniu znaku bedzie on w stanie:

e sprzeda¢iwydawac licencje dotyczace marki;

e skierowa¢ sprawe na droge sadowa w przypadku ewentualnego uzycia marki bez
jego zgody;

e uzywac¢ symbolu (™) przy nazwie marki; symbol ten oznacza, Ze marka/towar
nalezg do konkretnego witasciciela i jest to ostrzezenie dla wszystkich tych, ktérzy
chcieliby jej uzy¢ bez jego zgody.

3.4. Wymagania dotyczace znaku handlowego

Znak handlowy musi by¢ unikatowy i moze zawiera¢ stowa, wzory, liczby, ksztatty i dZzwieki
ktore moga wystepowaé pojedynczo lub jako kombinacja réznych znakéw (s.1(1)TMA). By
zarejestrowac znak handlowy najpierw musimy sprawdzi¢ czy spetnia on niezbedne wymagania
ktdére wynikaja z aktu i zawierajg sie w jego 3 i 5 sekcji.
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3.4.1 Absolutne przeszkody uniemozliwiajace udzielenie ochrony

Sekcja 3(1) TMA zawiera czynniki bezwzgledne (tzw. ,absolute grounds”) ktoérych wystapienie
wyklucza rejestracje zatozonego przez nas znaku. Znak handlowy nie moze zostac
zarejestrowany jesli:

e nie spelnia wymagan sekcji 1(1) TMA;

e jest pozbawiony charakterystycznej cechy (tzw. ,inherent problem with a mark”);
moze to by¢ na przyktad potgczenie ogdlnych stéw lub znakéw, ktorych nie byliby$Smy
w stanie odréznic lub ktdre staty sie zwyczajowymi znakami w danym jezyku i przez
to nie mogg zostac zarejestrowane.

Wyijatkiem moze tu by¢ sytuacja, w ktorej zwyczajowy, ogdlnie powszechny znak, poprzez czeste
uzywanie i kojarzenie z konkretng marka, nabrat charakterystycznych cech w oczach
statystycznego konsumenta, pozwalajgcych mu na jednoznaczng identyfikacje znaku.

Znaki handlowe beda tez z reguly odrzucone je$li odnosza sie do konkretnych regionéw
geograficznych (s.3(1)(c) TMA). Wiaze sie to z faktem korzystania z nazw geograficznych przez
innych cztonkéw lokalnej spotecznosci. W interesie publicznym lezy tez odrzucenie rejestracji
znaku, wprowadzajacego w btad co do natury, jakosci czy geograficznego pochodzenia towaru
reprezentowanego przez znak (s.3(3) TMA).

Znak handlowy nie moze by¢ obrazliwy, zawiera¢ wulgaryzmoéw i treSci pornograficznych. Nie
moze opisywac bezposrednio przedmiotéw, do ktérych sie odnosi - dotyczy to zar6wno stéw jak
i tréjwymiarowych ksztattéw - uniemozliwitoby to korzystanie innym z potocznie uzywanych
stow, zwrotdw czy powszechnie kojarzonych obiektéw tréjwymiarowych. Znak towarowy nie
moze wprowadza¢ odbiorcy w btad sugerujac swoja nazwa co$ catkowicie innego.

3.4.2. Istotne czynniki wplywajace na ewentualne przeszkody do udzielenia ochrony

Sekcja 5 TMA zawiera istotne czynniki (tzw. ,relative grounds”), ktérych wystapienie moze
powodowac¢ odrzucenie aplikacji o zarejestrowanie danego znaku handlowego. Sekcja ta odnosi
sie do sytuacji, w ktorej wystepuje konflikt pomiedzy juz istniejacym znakiem (nalezacym do
kogos innego), ktéry to znak jest identyczny lub podobny do znaku, o ktéry aplikujemy.

3.4.3. Przeszkody w rejestracji znaku handlowego - konkluzja
W zwigzku z powyzszym, znak handlowy nie powinien zosta¢ zarejestrowany jesli:

e jest identyczny z wcze$niej zarejestrowanym znakiem i produkty lub ustugi, do
ktorych sie odnosi sg identyczne;

e jest identyczny z wcze$niej zarejestrowanym znakiem a produkty lub ustugi, do
ktorych sie odnosi sa podobne lub
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e jest podobny do wcze$niej zarejestrowanego znaku i odnosi sie do podobnych ustug
lub produktow.

Znak handlowy zawierajacy ktéry§s z powyzszych czynnikow nie powinien zostac
zarejestrowany jesli wczesniejszy znak posiada juz reputacje w Wielkiej Brytanii (i Unii
Europejskiej) i uzywanie wcze$niej zarejestrowanego znaku prowadzitoby do czerpania
nieuczciwych korzysci lub bylo krzywdzace dla wizerunku i cech charakterystycznych
wcze$niejszego znaku.

3.5. Rejestracja znaku handlowego

Gdy decydujemy sie na znak handlowy, powinni$my uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostat on juz
zastrzezony przez kogo$ innego lub czy nie istnieje znak podobny do naszego. W tym celu
powinni§my skorzystaé z bazy danych dostepnej na stronie www.gov.uk gdzie mozemy
wyszukiwac znaki poprzez nazwe, wtasciciela czy numer ewidencyjny. Mozemy takze sprawdzi¢
elektroniczny biuletyn IPO (Intellectual Property Office - link do biuletynu znajduje sie na
powyzej podanej stronie). Biuletyn jest aktualizowany na biezaco i zawiera informacje dotyczace
znakéw zarejestrowanych w ostatnim tygodniu badZ znakéw, do ktérych w ostatnim tygodniu
naniesiono jakiekolwiek poprawki.

Jesli okaze sie, ze juz istnieje znak podobny do tego proponowanego przez nas, mozemy
sprébowac ubiegac sie o list zezwalajacy na uzycie danego znaku czyli tzw. letter of consent. List
ten jest wydawany przez aktualnego wtasciciela znaku i $wiadczy on o pozwoleniu wiasciciela
na ewentualne jego uzycie. Musi on zosta¢ dotaczony do aplikacji o zarejestrowanie znaku. W
takim przypadku najlepiej jednak skorzysta¢ z pomocy wykwalifikowanych prawnikéw, tzw.
strade mark attorneys” ktérzy moga stuzy¢ fachowa rada i pomoca (link do strony trade mark
attorneys rowniez znajduje sie na stronie www.gov.uk).

3.5.1 Procedura rejestracji znaku

Kolejnym krokiem rejestracji jest wypelnienie aplikacji i przestanie jej do urzedu. Gdy
aplikujemy po raz pierwszy, przesytamy aplikacje TM3. Aplikacje mozna wysta¢ droga
elektroniczng lub tradycyjna poczta.

3.5.2 Koszt rejestracji znaku

Koszt aplikacji elektronicznej to 170 GBP. Wraz z aplikacja musimy podesta¢ dokumentacje
uwzgledniajaca szczegbly tego co chcemy zarejestrowacé (np. konkretne stowa, ilustracje lub
slogan). Musimy takze okresli¢ klase (tzw. trade classification of goods and services) do ktérej
nasz produkt (dobra przez nas wytwarzane) lub ustugi beda przynaleze¢. Lista dostepnych klas
produktéw znajduje sie na stronie www.gov.uk. Tam tez znajduja sie wszelkie informacje i
wskazowki méwigce o tym jak okresli¢ klase produktu czy ustugi gdy nie jesteSmy pewni jak
odpowiednio je sklasyfikowa¢. Musimy pamieta¢ o tym, ze nasz produkt lub ustugi moga zosta¢
sklasyfikowane w wiecej niz jednej klasie co zwieksza nasze bezpieczenistwo i mozliwos$¢
ochrony. Dodanie kazdej kolejnej klasy kosztuje dodatkowe 50 GBP.

33


http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/

Jesli nie jesteSmy pewni czy aplikacja, ktérg chcemy wysta¢ spetnia wymogi urzedu, mozemy
uzy¢ tzw. opcji ,Right Start”. Aplikacja wystana za posrednictwem tej opcji kosztuje 100 GBP. Po
otrzymaniu aplikacji, pracownicy urzedu sprawdzajg ja pod katem merytorycznym a nastepnie
przygotowuja i przesytaja do aplikanta raport mdéwiacy o tym czy aplikacja spetnia wymogi
rejestracji. W przypadku gdy jest ona poprawna i chcemy kontynuowa¢ rejestracje, bedziemy
musieli doptaci¢ kolejne 100 GBP celem zakonczenia rejestracji.

Koszt aplikacji wysytanej forma tradycyjna to 200 GBP. Cena aplikacji uwzglednia
zakwalifikowanie jednej klasy produktu. Uwzglednienie kazdej kolejnej klasy kosztuje 50 GBP.
Aplikacje TM3 musimy wystac na adres:

Intellectual Property Office
Trade Marks Registry
Concept House

Cardiff Road

Newport

South Walse

NP10 8QQ

Gdy wysytamy aplikacje droga tradycyjna musimy takze uwzglednié¢ tzw. ,Fee Sheet" (dokument
FS2) czyli forme zawierajacg opis wszystkich zatacznikdw, ktére przesytamy, wraz z wyborem
sposobu zapflaty.

W przeciggu 20 dni od wystania aplikacji otrzymamy raport dotyczacy statusu naszej rejestracji.
Jesli wystapity jakie$ niejasno$ci, mamy 2 miesigce na przestanie informacji wyjasniajacych do
pracownika urzedu. Nastepnie, po uwzglednieniu i wyjasnieniu wszystkich niejasno$ci nasza
aplikacja zostaje opublikowana do wgladu wszystkich zainteresowanych na okres 2 miesiecy w
tzw. Trade Mark Journal (znajdujacym sie na stronie www.gov.uk) - w tym czasie kazdy moze
wnie$¢ ewentualne uwagi dotyczace aplikacji. Po tym okresie, jesli nie wystapity kolejne
komplikacje lub jesli udato sie rozwiaé¢ wszelkie watpliwos$ci, znak handlowy zostaje formalnie
zarejestrowany czego dowodem bedzie przestanie przez urzad certyfikatu potwierdzajacego
rejestracje. Tak wiec, jesli wszystko przebiega bez problemdéw, proces rejestracji nie powinien
trwa¢ dtuzej niz 4 miesigce. Jak juz wspomnieliSmy wyzej, zarejestrowany znak handlowy jest
poczatkowo wazny na okres 10 lat, z mozliwos$cig przedtuzenia na kolejne lata co wigze sie w
chwili obecnej z kosztem 250 GBP (zaktadajac, ze nasz znak handlowy jest zarejestrowany w
jednej klasie - kazda kolejna klasa kosztuje dodatkowo 50 GBP).

3.6. Ochrona znaku handlowego - obowigzek korzystania z marki

Jesli zarejestrowany znak handlowy nie byt uzywany przez okres 5 lat od rejestracji lub przez
jakikolwiek okres 5 kolejnych lat, moze zosta¢ skreslony w kategoriach produktéw lub ustug, do
ktorych zostat zarejestrowany. Moze to réwniez prowadzi¢ do uniewaznienia znaku (tzw.
revocation application) przez konkurencje. To samo odnosi sie do znaku, ktérego znaczenie
(wskutek uzycia lub braku uzycia znaku) zmienito sie na bardzo og6lne w kategorii produktéw i
ustug, do ktdérych zostat on pierwotnie zarejestrowany.
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3.6.1 Strzezenie znaku

Wrhasciciel znaku handlowego moze ubiega¢ sie o zado$¢uczynienie w postaci odszkodowania,
orzeczenia sadowego dotyczgcego zaprzestania nieuczciwych praktyk lub tez ubiegal sie o
przedstawienie ewentualnych korzysci finansowych ptynacych z uzycia jego znaku. Wachlarz
dostepnych srodkéw jest wiec bardzo podobny do wtasciciela praw autorskich omawianych w
poprzednim paragrafie. Czynnikiem odrézniajacym wtasciciela znaku jest mozliwo$¢ ubiegania
sie o orzeczenie sgdowe nakazujace osobie tamigcej prawo likwidacje lub usuniecie bezprawnie
uzywanego znaku lub jesli nie jest to mozliwe, likwidacje produktéw lub materialéw z tym
znakiem zwigzanych (s.15 TMA).

3.7. Passing Off - naruszenie praw niezarejestrowanego znaku towarowego

Passing off to doktryna prawa angielskiego pozwalajaca na ochrone niezarejestrowanego znaku
przed niepowolanym uzyciem oséb trzecich, ktére prébuja bezpodstawnie czerpaé korzysci
ptynace z reputacji danego znaku (szczegdlnie jesli znak handlowy jest og6lnie rozpoznawalny)
np. poprzez uzywanie poprzednio wykorzystywanej nazwy lub sprzedaz produktow w
podobnym opakowaniu. Doktryna ta ma zapobiega¢ wprowadzaniu w biad ewentualnych
klientéw i chroni¢ dobre imie (tzw. ,goodwill”) wcze$niej istniejacej marki.

Doktryna opiera sie na 3 podstawowych elementach: reputacji wsrod klientéw (Goodwill),
$wiadomym wprowadzaniu w btad (tzw. ,Misrepresentation”) i poniesionych stratach (tzw.
»,Damages”).

3.7.1 Reputacja znaku (Goodwill)

Reputacja wsréd klientéw musi odnosi¢ sie do charakterystycznej cechy produktu, z ktérg
klienci kojarza dang marke a osoba starajaca sie o zastosowanie doktryny musi przedstawic¢
konkretne dowody $wiadczace o tym, ze klienci utozsamiali dang ceche z produktem przez niego
wytwarzanym.

3.7.2. Swiadome wprowadzenie w blad (Misrepresentation)

Nastepnym elementem jest Swiadome wprowadzanie w btgd potencjalnych klientéw. Musimy
tutaj udowodni¢, ze oskarzony $wiadomie korzystat z naszej marki i jego zamiarem byto
czerpanie korzys$ci z tego ptynacych. Ostatnim elementem jest udowodnienie, Ze poprzez wyzej
wymienione praktyki, nasza marka poniosta konkretne straty wynikajace ze zmniejszonej
sprzedazy lub charakteryzujace sie spadkiem reputacji, majacym wptyw na jej kondycje
finansowa.

3.7.3. Formy odszkodowania/zados¢uczynienia w wyniku poniesionych strat (Damages)

Formy odszkodowania s3 podobne do poprzednio wymienionych narzedzi i dotycza
finansowego odszkodowania za poniesione straty, orzeczenia sadowego nakazujacego
zaprzestania nielegalnych praktyk, przedstawienia przez oskarzonego ewentualnych korzysci
finansowych plynacych z niepowotanego uzycia znaku.
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4. Patent

4.1.Charakterystyka ogdlna

Patent jest podstawowym prawem wtasnosci intelektualnej. Rejestracja patentu pozwala na
ochrone wynalazku i daje wiascicielowi wytaczne prawo do korzystania z technologii w nim
zawartej. Gdy rejestracja patentu sie powiedzie, zostaje on publicznie zarejestrowany na okres
20 lat.

4.2, Regulacja prawna

Prawng regulacje odnoszaca sie do prawa patentowego zawiera ustawa Copyright, Designs na
Patent Act (CDPA) 1988. Ustawa dostepna jest na stronie internetowej: a
wszelkie dodatkowe informacje dotyczace ustawy i jej zastosowania sg réwniez dostepne na
Intellectual Property Office (,IPO”) pod adresem:

4.3. Przedmiot patentu

Opatentowa¢ mozemy wynalazki, ktére sg nowe, innowacyjne (nie stanowig modyfikacji juz
istniejacych przedmiotéow) i ktére moga zostaé skutecznie wykonane i wykorzystane. Nie
mozemy, natomiast, opatentowaé prac literackich, dramatycznych, muzycznych czy
artystycznych, réznego rodzaju wzordw, metod, idei czy sposobéw myslenia. Opatentowaniu nie
podlegaja tez nowe typy roslin, nasion czy zwierzat.

4.4. Opatentowanie wynalazku

Aby aplikowac o przyznanie patentu musimy przede wszystkim upewnic sie, ze nasz wynalazek
nie zostanie upubliczniony przed zakonczeniem procesu aplikacji. W zwigzku z powyzZszym,
pracujac nad wynalazkiem z osobami trzecimi powinni§my wykorzysta¢ umowy dotyczace
zachowania poufno$ci (tzw. ,non disclosure agreements”) zapewniajgce ochrone prawng
naszego patentu przed jego ewentualnym niepozadanym ujawnieniem.

4.4.1 Aplikacja patentowa

Aplikacja rozpoczyna sie od sprawdzenia bazy danych (do ktérej dostep mozna uzyskaé¢ poprzez
strone www.gov.uk wchodzgc w zakladke https://www.gov.uk/search-for-patent) celem
sprawdzenia wczeS$niej zarejestrowanych patentéw. Mozna tutaj sprawdzi¢ patenty
zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii jak réwniez przeszuka¢ ogoélnosSwiatowg baze
danych.

4.4.2. Przygotowanie aplikacji
Aplikacja patentowa sktada sie z 4 cze$ci, ktére zawieraja kolejno:

e opis wynalazku z uwzglednieniem schematu jego budowy i zakresu dziatania;
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o ilustracje przedstawiajace wynalazek;

o deklaracje prawne (tzw. ,claims”) odnoszace sie do konkretnych aspektéw wynalazku,
ktére chcemy chroni¢;

e opis technicznych wtasciwos$ci wynalazku (tzw. ,the abstract”).

Opis wynalazku i ilustracje go przedstawiajace nalezy zlozy¢ razem z aplikacjg, natomiast
deklaracje prawne i opis techniczny moga zosta¢ dotaczone w p6Zniejszym terminie, juz podczas
trwania procesu aplikacji (wynika to z faktu, Ze niektére dane moga nie by¢ dostepne od reki na
samym poczatku procesu). Jesli nie jesteSmy jedynym twoércg wynalazku lub sktadamy aplikacje
w imieniu firmy to do aplikacji musimy takze dotgczy¢ tzw. Statement of inventorship,
przedstawiajacy dodatkowe informacje na temat naszego zaangazowania w proces powstawania
wynalazku.

4.4.3. Znamiona innowacyjnosci - analiza patentu

Starajac sie o opatentowanie wynalazku, musimy takze uisci¢ optaty za sprawdzenie patentu
(tzw. patent search) i doglebng analize patentu (tzw. substantive examination). Sprawdzenie
patentu przez pracownikéw urzedu Intellectual Property Office (IPO) musi sie dokonaé¢ w
przeciggu 12 miesiecy od zlozenia aplikacji. Pracownicy urzedu prze$la do aplikanta wyniki
przeprowadzonej przez siebie analizy, ktéra zazwyczaj zajmuje ok. 6 miesiecy. IPO musi
dokona¢ sprawdzenia patentu celem weryfikacji czy proponowany wynalazek posiada znamiona
innowacyjnosci i czy nie byl wczes$niej zarejestrowany (wiecej informacji w tym zakresie mozna
uzyskac zapoznajac sie z Search Report Fact Sheet” dostepnym na stronie www.gov.uk). Jesli
aplikacja zostata dobrze przygotowana a sprawdzenie patentu nie uwidocznito brakéw to
publikacja otwartej czesSci aplikacji nastgpi 18 miesiecy po jej ztozeniu.

4.4.4. Doglebna analiza wniosku patentowego

Ztozenia wniosku dotyczacego doglebnej analizy patentu (tzw. Substantive examination) przez
urzednikéw IPO trzeba dokona¢ do 6 miesiecy po jego publikacji, co nie oznacza automatycznie,,
ze analiza dokona sie w tym wtasnie okresie - moze ona mie¢ miejsce nawet kilka lat po
publikacji. Analiza ma na celu ponowne sprawdzenie i potwierdzenie innowacyjnosci patentu
ale odnosi sie takze do wymagan prawnych i wtasciwosci technicznych patentowanego
wynalazku. Wyniki analizy, razem z ewentualnymi uwagami zostang przestane do aplikanta po
zakonczeniu badan.

4.4.5. Koszty aplikacji

Aplikacje mozna przesyta¢ poczta lub w formie elektronicznej, uzywajac zaktadki strony IPO
znajdujacej sie na www.gov.uk. Koszty aplikacji online wynosza 230 GBP. Na koszty te sktada sie
optata aplikacyjna w wysokosci 20 GBP, optata za patent search w wysokosci 130 GBP i optata
za substantive examination w wysokosci 80 GBP.

37


http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/

Przestanie aplikacji pocztg kosztuje 280 GBP. Aplikacje, wraz z kompletem dokumentéw nalezy
przesta¢ na adres:

Intellectual Property Office
Concept House

Cardiff Road

Newport

South Wales

NP10 8QQ

United Kingdom

Proces aplikacji mozna przyspieszy¢ bez dodatkowych kosztéw wnoszac wszystkie optaty w
momencie sktadania aplikacji. Mozna tez ubiega¢ sie o dodatkowe przyspieszenie procesu,
korzystajac z tzw. Fast Grant Channel (wiecej informacji znajduje sie na stronie www.gov.uk).

Po wystaniu dokumentéw otrzymamy pismo potwierdzajgce date ztozenia aplikacji razem z
indywidualnym numerem identyfikacyjnym. IPO bedzie sie z nami kontaktowato celem dalszego
ustalenia kolejnych krokéw. Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczace ewentualnego
zawieszenia lub rezygnacji z aplikacji, dostepne s3 na stronie www.gov.uk.

5. Design rights - ochrona wzoru przemystowego

5.1. Charakterystyka ogdlna

Wzory przemystowe sg automatycznie chronione prawem wtasnosci intelektualnej od momentu
stworzenia i w zwigzku z tym ochrona taka nie wymaga Zzadnej formalnej aplikacji. Odnosi sie
ona jednak tylko do ksztattu i konfiguracji obiektu i nie chroni wygladu obiektu stworzonego na
podstawie danego wzoru. Jesli wiec chcemy zarezerwowa¢ prawa do wygladu przedmiotu, ktéry
zostat stworzony na podstawie wzoru (np. dwuwymiarowe przedmioty takie jak tapety,
tekstylia czy grafiki) to musimy formalnie zarejestrowac ten wyglad.

5.2. Regulacja prawna

Prawng regulacje odnoszaca sie do wzoru przemystowego zawiera ustawa Copyright, Designs na
Patent Act (CDPA) 1988. Ustawa dostepna jest na stronie internetowej: a
wszelkie dodatkowe informacje dotyczace ustawy i jej zastosowania sg réwniez dostepne na
Intellectual Property Office (,IPO”) pod adresem:

5.3. Czas trwania ochrony

Wzory przemystowe sg automatycznie chronione prawem wtasnosci intelektualnej od momentu
stworzenia na okres 15 lat lub od momentu pierwszej sprzedazy na okres 10 lat. Jesli postaramy
sie o ustawowg protekcje wzoru i zdecydujemy sie na jego rejestracje to wtedy ewentualna
ochrona wynosi 25 lat.
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5.4. Wyglad wzoru
Wyglad wzoru odnosi sie do:
e prezencji (tzw. appearance);
o fizycznego ksztattuy;
o konfiguracji (poszczegodlnych czesci wzoru)
o dekoracji

Decydujac sie na formalng rejestracje uzyskujemy kompletng ochrone powyzszych aspektow
wzoru i tatwiejszy dostep do narzedzi prawa w razie ewentualnych naruszen. W ten sposéb
przedtuzamy takze dtugo$¢ ochrony wzoru, ktéra przy rejestracji moze wynosi¢ nawet 25 lat.
Gdy zarejestrujemy dany wzdr, dostajemy specjalny numer identyfikacyjny, ktére moze by¢
uzywany razem z zarejestrowanym wzorem.

5.5. Rejestracja wzoru

By zarejestrowac wzér, musi on spetnia¢ konkretne warunki, a przede wszystkim:
e  wz6r musi by¢ nowy;
e nie moze by¢ obrazliwy;
e nie moze wykorzystywac¢ chronionych symboli (godta i flagi narodowe);

e nie moze opisywac innowacyjnego sposobu w jaki dany produkt dziata - do tego stuzy
patent.

Przed rejestracja wzoru powinniSmy sie upewnié, Ze dany wzor nie zostat juz wcze$niej
zarejestrowany. W tym celu nalezy sprawdzi¢ dostepne bazy danych znajdujgce sie na stronie
www.gov.uk pod =zaktadka https://www.gov.uk/search-registered-design lub poprosic¢
Intellectual Property Office (IPO) by urzednicy zrobili to za nas za 25 GBP.

Istotng czescig rejestracji wzoru jest stworzenie doktadnej dokumentacji, w formie ilustracji,
opisujacej poszczegdlne cechy wzoru. Ilustracje powinny by¢ jak najbardziej czytelne,
poprzedzone szczegétowym opisem, powinny przedstawia¢ wzér/produkt w pionowej pozycji,
udziela¢ odpowiedzi na wszystkie niejasnosci w najbardziej klarowny sposéb.

5.5.1 Co powinien zawiera¢ wypelniony wniosek rejestracyjny
Wypetniony wniosek rejestracyjny powinien zawierac:
e przygotowane ilustracje;

e wypelniong aplikacje DFA2A (wz6r aplikacji razem z dodatkowymi informacjami jest
dostepny na stronie www.gov.uk);

e wypeliony wniosek optaty FS2 (tzw. fee sheet - wzor jest dostepny na stronie
www.gov.uk).
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5.6. Koszty rejestracji wzoru

Optata za rejestracje wynosi 60 GBP. Optata ta dotyczy jednego wzoru. Kazdy kolejny wzér
kosztuje 40 GBP. Wniosek rejestracyjny wraz z petng dokumentacja nalezy wystac na adres:

Intellectual Property Office
Concept House

Cardiff Road

Newport

South Wales

NP10 8QQ

United Kingdom

IPO dokona analizy nadestanego wniosku i w ciggu miesigca powiadomi aplikanta o ewentualnej
decyzji. Jesli nie wystgpily zadne przeciwwskazania ze strony IPO i aplikujgcy podtrzymuje chec
rejestracji wzoru to rejestracja ta nastapi natychmiastowo. Tym samym nowy wzdr zostanie
dodany do listy zarejestrowanych znakéw i udostepniony publicznie. W razie niejasnosci lub
dalszych zapytan za strony IPO aplikant ma 2 miesigce by odpowiedzie¢ na ewentualne obiekcje.
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Ochrona praw wtasnosci intelektualnej na rynku amerykanskim

Ogole informacje na temat prawa wlasnosci intelektualnej

Amerykanskie prawo wtasnosci intelektualnej ma swoje Zrédto w Konstytucji USA.
W art. 1 ust. 8 Konstytucji czytamy, ze ,Kongres bedzie miat prawo promowac postep
nauki oraz uzytecznych sztuk poprzez zapewnianie autorom i wynalazcom na okres$lony
czas wylacznego prawa do ich pism iwynalazkéw!. Ze wzgledu na przyznanie
Kongresowi wylgcznosci w zakresie stanowienia praw wtasnosci intelektualnej,
rozstrzyganie sporéw dotyczacych tych praw nalezy do sagdéw federalnych. W ramach
praw wiasnosci intelektualnej wyrdzniamy miedzy innymi prawo autorskie, patent
i prawa do znakéw towarowych.

Prawo autorskie

Prawo autorskie dotyczy dziet (utwor6ow), ktére sg oryginalne i zostaly utrwalone na dowolnym,
materialnym no$niku. Oryginalno$¢ oznacza, ze dzieto zostalo niezaleznie stworzone przez
autora (w odroéznieniu od skopiowania innego dziela) i przynajmniej w pewnym stopniu ma
charakter tworczy?. Wiekszo$¢ sgdéw jest zdania, Ze jest to do$¢ niski prég i nie jest wymagane
aby utwér byt nowy lub unikalny aby by¢ oryginalnyms3. Stad, dzieto moze zosta¢ uznane za
oryginalne, nawet jesSli jest identyczne wzgledem utworu stworzonego wcze$niej, pod
warunkiem, zZe nie doszto do kopiowania (przypadek tzw. tworczosci paralelnej) 4.

Utrwalenie dzieta oznacza, ze dzieto jest zapisane na nos$niku, ktory jest wystarczajaco trwaty
lub stabilny aby umozliwi¢ postrzeganie, reprodukowanie dzieta lub jego komunikowanie
w inny sposob przez okres dluzszy niz przejSciowys. Zgodnie z przepisami dzielo uznaje sie za
utrwalone, gdy jego fizyczna kopia zostata stworzona przez autora lub za jego zgoda. Wiecej
informacji na ten temat w Kompendium prawa autorskiego w §3056. Konieczne jest poza tym
aby stworzenie dzieta byto wynikiem procesu intelektualnego podjetego przez cztowieka’.

Ochrona prawnoautorska nie jest dostepna dla pomystoéw, idei, procedur, proceséw, sposobow
postepowania, koncepcji, regut albo odkry¢, niezaleznie od formy w jakiej zostaly opisane,
wyjas$nione, zilustrowane lub uciele$nione w danym dziele8. Spod ochrony wytgczone s3 tez
informacje, w tym wiedza powszechna, ktérej nie mozna przypisac autora. Na podstawie prawa
autorskiego nie moga by¢ chronione przykladowo standardowe kalendarze lub informacje
zamieszczone w dokumentach urzedowych. Jednakze, materiaty, ktére winny sposéb nie
kwalifikujg sie do objecia ochrona prawnoautorskg moga by¢ nig objete jako cze$¢ kompilacji

1U.S.Const. Art. 1, § 8, cl. 8.

2 Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345 (1985). Uznano, Ze ksigzka telefoniczna nie podlega
ochronie prawa autorskiego ze wzgledu na brak oryginalnosci.

3 Np. Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 759 F.Supp. 1444 (N.D. Cal. 1991); FASA Corp. v. Playmates Toys, Inc.,
912 F.Supp. 1124 (N.D. I11. 1996).

4+ Waldman Pub. Corp. v. Landoll, Inc., 43 F.3d 775 (2d Cir. 1994).

517US.C.§101.

6 Rozdziat 300, Copyrightable Authorship, dostepny pod adresem http://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-
copyrightable-authorship.pdf.

7 Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879). Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 58 (1884).

817 U.S.C. § 102(b) (1990).
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lub opracowania, ktore spetnia niezbedne wymagania®. Przyktadami dziel, ktore nie sg objete
monopolem autorskim s3:

e dzieta, ktére nie sg utrwalone albo nie zostaty stworzone przez cztowieka;

e dzieta, ktére s3 wyraZzne wytagczone z ochrony na podstawie przepis6w prawa
autorskiego;

o fakty;
e dziela, ktérych celem jest objecie ochrong idei poprzez sposéb jej wyrazenia;
e dzieta ztoZzone w catosci z elementéw nalezacych;
e urzadzenia pomiarowe lub obliczeniowe; spisy tresci lub sktadnikéow;
e blankiety;
o dokumenty urzedowe;
e dziela, ktére weszly do domeny publiczne;j.
Wiecej informacji na temat tych kategorii w §313 Kompendium.

Do utworéw obejmowanych ochrong zaliczamy przede wszystkim utwory literackie, muzyczne,
stowno-muzyczne, pantomimiczne ichoreograficzne, plastyczne, graficzne, rzezbiarskie,
filmowe, audiowizualne, architektoniczne, atakze nagrania muzycznel0. Jest to wyliczenie
niewyczerpujace iostateczna ocena czy wdanym przypadku mamy do czynienia z dzietem
chronionym prawem autorskim nalezy do sadull.

Kompilacjg jest zorganizowany wybor materiatéw lub danych zaaranzowanych w taki sposéb,
aby speinialy przestanki niezbedne do uzyskania ochrony. Kompilacje innych dziet sa wiec
chronione pod warunkiem, Ze spetniajg przestanki utrwalenia ioryginalno$ci. W ramach
kompilacji uwzgledniamy utwory zbiorowe oraz dziela zalezne!2 Dziela zbiorowe, takie jak
encyklopedie, s3 utworami ztozonymi z wyselekcjonowanych, samodzielnych utworow. Z kolei
utwory zalezne bazujg na jednym badZz wiecej istniejacych utworach przetwarzajac je lub
adaptujac, czego przyktadem s3 ttumaczenia, aranzacje muzyczne, adaptacje filmowe13. Wypada
podkreslenia, Ze materiat, ktéry w innym przypadku nie bytby zdatny do ochrony moze by¢ nig
objety jako element dzieta zbiorowego lub zaleznegol¢. Autorzy poszczegdlnych czeSci utworu
zbiorowego moga Kkorzystaé zochrony prawa autorskiego jedynie w zakresie, w jakim
przyczynili sie do powstania dzieta?s.

9 Kompendium § 313.

1017 U.S.C. § 102(a), dostepny pod adresem http://www.copyright.gov/title17 /92chap1.pdf.
11 Kompendium § 307.

1217 U.S.C.§ 101.

13 Pelng liste zob. 17 U.S.C. § 101.

14 Kompendium § 313.

1517 U.S.C.§ 103 (1976).
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Prawa osoby uprawnionej z tytutu praw autorskich

Uprawniony z tytutu praw autorskich do danego utworu ma wytaczne prawo do jego
zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i udostepniania oraz
korzystania z dziet zaleznych. Rozpowszechnianie obejmuje w szczeg6lnosci
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie i najem egzemplarzy dzieta. Uprawniony ma takze
prawo do upowaznienia osoby trzeciej do wykonywania dowolnej z tych czynnosci na
mocy licencji lub wskutek przeniesienia praw. Wspomniane prawa wytgczne moga by¢
ograniczane w zakresie wjakim osoba trzecia bedzie korzystata zlicencji
przymusowych lub instytucji dozwolonego uzytku (fair use). Autorskie prawa osobiste,
takie jak prawo do autorstwa oraz integralnos$ci utworu, majag w amerykanskim prawie
autorskim mniejsze znaczenie is3 ograniczone do utworéw zkategorii sztuk
wizualnych. Zostaly one om6wione w dalszej czesci.

Co do zasady prawo autorskie do dzieta przystuguje jego twoércy badZz wspottwdrcom?é,
Jesli autor wnosi wkitad w powstanie dzieta zbiorowego, to przystuguja mu do niego
prawa tylko w zakresie wktadu, jaki wniést wjego powstanie. W efekcie prawa
poszczeg6lnych autoréw do utworéw zbiorowych sa ograniczone do zwielokrotniania
i rozpowszechniania czesci ich autorstwa, wiaczajac dalsze wydania tego samego dzieta,
chyba ze wyraZnie przewidziano inaczej. Prawo do dzieta stworzonego na zaméwienie
automatycznie powstaje na rzecz pracodawcy lub zamawiajacego, chyba Ze odmiennie
umoéwiono sie z tworca. Dzieto jest uwazane za stworzone na zaméwienie, jesli powstato
w ramach wykonywania obowigzkéw pracowniczych albo winnych przypadkach
wyraznie wymienionych w ustawiel’. Niemniej, zasadne jest zamieszczenie w umowie
o prace klauzuli dotyczacych praw wtasnosci intelektualne;j.

Niezaleznie od przedstawionych wcze$niej warunkéw amerykanskie prawo autorskie
obejume ochrong utwory, w przypadku ktérych:

e przynajmniej jeden zautoréow jest obywatelem lub mieszkancem USA lub
panstwa bedacego strong stosownego porozumienia miedzynarodowego, lub jest
bezpanstwowcem, w dacie pierwszego opublikowania utworul8;

e pierwsza publikacja utworu zostata dokonana w USA lub w panstwie bedacym
strong stosownych porozumien miedzynarodowych albo publikacja nastgpita
wUSA lub wpanstwie bedacym strong stosownych porozumien
miedzynarodowych w ciggu 30 dni od daty pierwszej publikacji w innym miejscu.
Szczegotowe informacje na ten temat dostepne sg pod nastepujagcym adresem
http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf.

16 17 U.S.C. § 201, dostepny pod adresem http://www.copyright.gov/title17/92chap2.pdf.

1717 U.S.C. § 101. Na przyktad dzieto zostato zamowione jako czeS¢ utworu zbiorowego, jako ttumaczenie,
a takze pod innymi warunkami, jesli strony umowy wyraznie postanowity, ze jest to dzieto powstajace na
zamoéwienie.

18 Utwory opublikowane to takie, ktérych egzemplarze sg rozpowszechniane, m.in. poprzez wprowadzanie
do obrotu, najem, uzyczenie, oferowanie osobom trzecim na potrzeby publicznego wykonania, wystawienia
lub wySwietlenia. Zwr6émy uwage, ze samo publiczne wykonanie, wystawienie lub wysSwietlenie nie jest
uwazane za opublikowanie utworu.
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Czas trwania praw autorskich obejmuje okres Zycia tworcy oraz okres 70 lat po jego
$Smiercil®. W przypadku utworéw wspétautorskich bieg tego 70-letniego okresu
rozpoczyna sie po $mierci tego wspoétautora, ktory przezyt pozostatych. Jezeli dzieto
zostatlo wydane anonimowo, pod pseudonimem lub na zamoéwienie, czas ochrony
prawnoautorskiej wynosi 120 lat od daty stworzenia dzieta lub 95 lat od daty publikacji,
w zaleznosci ktory z tych terminéw uptynie jako pierwszy.

Ochrona praw autorskich

Ochrona prawnoautorska powstaje automatycznie zchwilga stworzenia dzieta
spetniajgcego przestanki oméwione wcze$niej. W przypadku rozbudowanego utworu,
tworzonego przez dtuzszy okres czasu, kazda z jego czeSci, taka jak rozdziat, szkic lub
projekt jest uwazana za stworzong z chwilg utrwalenia2?. Niemniej, Urzad ds. Praw
Autorskich (US Copyright Office) rekomenduje rejestrowanie izamieszczanie noty
autorskiej (Notice of Copyright) na opublikowanych egzemplarzach.

Urzad ds. Praw Autorskich jest odpowiedzialny za utrzymywanie publicznego rejestru
dokumentéw iroszczen zwigzanych z prawami autorskimi, atakze za zarzadzanie
licencjami przymusowymi oraz ustawowymi. Zostalo to oméwione szerzej w dalszej
cze$ci. Wspomniany urzad prowadzi tez dziatalno$¢ publikacyjng, interesujgce materiaty
publikowane s3 na stronie internetowej

Rejestracja

Rejestracja jest narzedziem, za pomocg ktérego Urzad ds. Praw Autorskich prowadzi
publiczny rejestr zarejestrowanych utworow. Rejestracja jest wymagana do uzyskania
niektdérych korzysci wynikajacych z ochrony prawa autorskiego. Wniosek rejestracyjny
musi zawiera¢ zgtoszenie, egzemplarz utworu przeznaczony do ztoZenia w rejestrze
(depozyt) oraz potwierdzenie dokonania optaty.

Zarejestrowanie dzieta przynosi kilka istotnych korzysci. Po pierwsze, informacja
o rejestracji jest publicznie dostepna, co ma znaczenie zar6wno dla potencjalnych
licencjobiorcow, jak i Urzedu Celnego (US Customs and Border Protection Service), do
ktérego zadan nalezy przeciwdzialanie importowi dziet ,pirackich”. Generalnie
uprawniony ztytutu praw autorskich do utworu moze ztozy¢ wniosek o rejestracje
w kazdym czasie, dopdki utwor ten nie wejdzie do domeny publicznej?l. Jezeli dzieto
zostanie zarejestrowane przed publikacja badZz wciggu pieciu lat po pierwszej
publikacji, rejestracja jest uznawana w postepowaniu jako prima facie dowéd objecia
danego utworu prawem autorskim?2. Dopuszczalne jest ponowne zarejestrowanie

19 Zob. 17 U.S.C. § 302

20 Zob. Circular 1, Copyright Basics, above.

21 Utwory znajdujace sie domenie publicznej nie sa chronione prawem autorskim, co przewaznie wynika z faktu, ze
prawa autorskie od nich juz wygasty. Kompendium, rozdziat 200, § 203, p. 7.

2217 U.S.C. § 410(c).
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opublikowanego dzieta, ktére po raz pierwszy zarejestrowano jeszcze przed jego
publikacja.

Rejestracja jest wymagana jedynie w pieciu przypadkach. Po pierwsze, dla stworzonych
przez obywateli USA, dzieto musi zosta¢ zarejestrowane zanim uprawniony ztozy pozew
0 naruszenie praw autorskich?23.

Po drugie, w procesie o naruszenie praw autorskich koszty pomocy prawnej oraz
odszkodowanie obliczane na podstawie Kryteriow okreslanych w ustawie a nie w
oparciu o wyliczenie wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (statutory damages),
moga by¢ przyznane pod warunkiem, ze dzieto zarejestrowano nie pdZniej niz w ciggu
trzech miesiecy od jego opublikowania albo przed chwilg naruszenia praw do niego?+. W
niektérych przypadkach wystarczajace jest samo ztozenie wniosku o rejestracje, nawet
jesli nie zostatl on ostatecznie uwzgledniony?2>. Rejestracja nie jest konieczna na potrzeby
postepowan o naruszenie praw osobistych?6.

Co wiecej, amerykanskie prawo nie przewiduje Zadnego wyjatku co do wymagan
rejestracyjnych dla roszczen o naruszenie praw autorskich w przypadku, gdy rejestracji
dokonano w panstwie trzecim?’. Uprawnieni ztytulu praw autorskich do dziet
zarejestrowanych w innych panstwach wcigz moga wytacza¢ powddztwa o naruszenie
praw autorskich, domaga¢ sie odszkodowania w zakresie rzeczywiScie poniesionej
straty oraz zabezpieczenia roszczen?s,

Po trzecie, autor niedramatycznego utworu muzycznego musi dokonac¢ jego rejestracji
aby otrzymywac tantiemy wyptacane na mocy licencji ustawowych?9, Ostatecznie,
rejestracja jest wymagana aby w petni czerpa¢ zkorzySci wynikajacych z pre-
rejestracji30. Pre-rejestracja jest dostepna jedynie w tych przypadkach, w ktorych
istnieje ryzyko naruszenia praw autorskich do dzieta jeszcze przed rozpoczeciem jego
rozpowszechniania.

Informacje zamieszczane we wniosku o zarejestrowanie utworu powinny by¢
prawdziwe idoktadne, co pozwoli nie tylko usprawni¢ przebieg postepowania
rejestracyjnego, ale tez unikng¢ ewentualnej odpowiedzialnos$ci karnej31.

W przypadku nieistotnych nie$cistosci zgtaszajacy zostanie wezwany do ztozenia
uzupelniajgcego wniosku lub ponownego ztozenia zgtoszenia32. Jesli btagd w zgtoszeniu

2317 U.S.C. §§ 408(a), 411(a).

2417 U.S.C. §§ 412(c).

25 17 U.S.C. § 411(a).

2617 US.C. § 412.

27 Football Ass’'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc., 633 F. Supp.2d 159,162 (S.D.N.Y. 2009). Zob. tez Rudnicki v.

WPNA 1490 AM, 580 F.Supp.2d 690, 694 (N.D. I1l. 2008).

28 Football Premier League, supra note 2; zob. Walker Mfg,, Inc. v. Hoffman, Inc., 220 F. Supp. 2d 1024 (N.D. Iowa
2002).

2917 US.CA. § 115(c).

30 17 U.S.C.A. § 408(f) (2005).

31 Zob. Circular 7, Effects of Not Sending a Timely Reply to Copyright Office Correspondence, rev. May 2013, dostepny
pod adresem http://copyright.gov/circs/circ07c.pdf. 17 U.S.C. § 506(e), dostepny pod adresem
http://www.copyright.gov/title17 /92chap5.pdf. Kompendium § 211.
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jest powazny, zglaszajacy bedzie zobowigzany do skorygowania go pod rygorem
uniewaznienia rejestracji33.

Ponizej przedstawiono przeglqd postepowania rejestracyjnego3*

Applicant submits W

r application, fee, and
L deposit copy(ies). ‘
If the work is copyrightable If the Copyright Office
. but the application, finds the work is
Rz s fee, andJor deposit uncopyrightable, the claim
deficiencies. copy(ies) are insufficient, is rejected.
the Copyright Office
communicates with the
applicant. *
‘ Applicant may ask the
Y Office to reconsider the

rejection in writing for an

Applicant fails to cure additional fee.

Applicant deficiencies or does
provides not reply. *

sufficient
application,
fee, deposit

copy(ies), and

the work is
copyrightable.

The Office reviews the

The Copyright Office request to determine if the
dless dhs dEf. work is copyrightable.

{ ¥

The Copyright Office On first review, if the
determines the work is Copyright Office finds the
copyrightable. work is uncopyrightable,

the claim is rejected.

\

Applicant may ask the
Office to reconsider the
rejection in writing for an

On second review, if the additional fee.
Copyright Office finds the
work is uncopyrightable,
the Copyright Office *
affirms the rejection.

The Office reviews the

' ' ' request to determine if the

work is copyrightable.

The Copyright Office registers the The Copyright Office
claim. Certificate is mailed to the determines the work is
applicant. copyrightable. [ Applicant

[] Copyright Office

32 Kompendium, rozdziat 1800, Post-Registration Procedures, § 1802 et. al. at
http://copyright.gov/comp3/chap1800/ch1800-post-registration.pdf

33 The Copyright Office may cancel a registration if the claim is invalid for any reason; see Compendium § 1806,
Cancellation, 17 U.S.C. § 410.
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Pewnego wyja$nienia wymaga terminologia stosowana przez Urzad ds. Praw Autorskich
w postepowaniu zgtoszeniowym:

e Autor (Author): osoba lub osoby, ktore stworzyty dzieto (tworca), albo, jesli jest
to dzieto stworzone na zamowienie, pracodawca lub zleceniodawca, ktory zlecit
stworzenie dzieta3>.

e Zglaszajacy (Applicant): tworca dzieta, jego przedstawiciel (agent), uprawniony
z tytutu praw autorskich do dzieta albo uprawniony, ktéry podtrzymuje wniosek
Autora i sktada go do Urzedu ds. Praw Autorskich36;

e Osoba roszczgca sobie prawa autorskie od utworu (Claimant): twérca dzieta albo
uprawniony ztytulu petni praw autorskich do dzieta. Kazdy roszczacy sobie
prawa moze by¢ zgtaszajacym, lecz nie kazdy zgtaszajacy jest osoba, ktdéra rosci
sobie prawa autorskie do danego dzieta, w zaleznos$ci od dysponowania catoScig
praw autorskich do dzieta3’.

A zatem, jesli autor zachowa pelnie praw do dzieta i ztozy wniosek, to jest on zaréwno
wnioskodawca iosobg roszczaca sobie prawa autorskie do dzieta. Jezeli jego
przedstawiciel sktada wniosek o rejestracje, to autor wcigz jest osoba roszczaca sobie
prawa autorskie do dzieta, lecz przedstawiciel jest wnioskodawcg ito znim
kontaktowa¢ bedzie sie Urzad ds. Praw Autorskich w razie watpliwosci lub pytan
dotyczacych wniosku.

Jesli autor w czesci przenidst prawa autorskie na osobe trzecig, to wcigz autor musi by¢
wskazany we wniosku jako osoba roszczaca sobie prawa autorskie do dzieta, niezaleznie
od tego czy zgtaszajacym jest autor czy nabywca czeSci praw autorskich do dzieta. Jesli
autor przeniesie cato$¢ praw autorskich na osobe trzecig, to zar6wno autor, jak
i nabywca praw autorskich moze ztozy¢ wniosek o rejestracje i jednoczesnie by¢ osoba
roszczacy sobie prawa autorskie do dzieta3s.

Jesli autor umrze przed wszczeciem lub wtrakcie trwania postepowania
rejestracyjnego, osoba, ktéra aktualnie jest uprawnionym z tytutu praw autorskich staje
sie osoba roszczaca sobie prawa autorskie do dzieta. Zmarty powinien by¢ okresSlany
jako osoba roszczaca sobie prawa autorskie do dzieta tylko w sytuacji, gdy zadna zyjaca
osoba nie bytaby wtasciwa.

W odniesieniu do dziet wspotautorskich, wszyscy tworcy musza by¢ wskazani
w zgtoszeniu, lecz ztozy¢ moze je ktorykolwiek z autorow badz jego przedstawiciel. Jesli
autor przeniesie cze$¢ lub cato$¢ praw autorskich na osobe trzecig, stosuja sie takie
same zasady, jak w przypadku dziel majacych jednego tworce.

34 Zaczerpnieto z Kompendium, rozdziat 200, § 212, dostepne pod adresem
http://copyright.gov/comp3/chap200/ch200-registration-process.pdf.

35 Kompendium § 405

36 Kompendium § 402; zob. tez §§ 622, 624 dostepny pod adresem http://copyright.gov/comp3/chap600/ch600-
examination-practices.pdf.

3737 C.F.R. § 202.3(a)(3), dostepny pod adresem http://www.copyright.gov/title37 /202/37cfr202-3.html.

38 Kompendium § 405.
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Autorzy, ktorzy sa nieletni badZ uposledzeni umystowo moga ztozy¢ wniosek sami albo
moze uczynic to ich przedstawiciel wystepujacy jako zgtaszajacy. Jezeli taka osoba ma
opiekuna prawnego, to ten ostatni winien ztozy¢ wniosek dziatajac jako przedstawiciel
autora. Wtym konteksScie warto zwrdci¢ uwage na staranne dobieranie danych
zamieszczonych we wniosku, poniewaz stang sie one czescig publicznego rejestru.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie podmiotéw, ktére moga zlozy¢ wniosek
o rejestracje. Autor ijego przedstawiciel zawsze mogg by¢ wnioskodawca lub osobg roszczaca
sobie prawa autorskie do dzieta.

Kto dysponuje prawami
do utworu?

Kto moze by¢ osoba
roszczacy sobie prawa do

utworu?

Kto moze zlozy¢ wniosek o

rejestracje utworu?

Autor dysponuje catoscia
praw
Autor dysponuje czescia
praw

Autor nie dysponuje
prawami do utworu

Calosciag praw do utworu
dysponuje ich nabywca

Czescig praw do utworu
dysponuje ich nabywca

Caloscia praw dysponuje
licencjobiorca wylaczny

Czescia praw dysponuje
licencjobiorca wylaczny

Autor

Autor

Autor lub osoba uprawniona
z tytulu praw autorskich do
utworu

Autor lub nabywca praw
autorskich

Autor

Autor lub licencjobiorca

Autor

Autor lub jego przedstawiciel

Autor, lub osoba uprawniona z tytutu
praw autorskich do utworu (w czesci)
lub ich przedstawiciel

Autor lub osoba uprawniona z tytutu
praw autorskich do utworu w catosci
lub w czesci lub ich przedstawiciel

Autor lub nabywca praw autorskich
lub ich przedstawiciel

Autor lub nabywca cze$ci praw
autorskich do utworu lub ich
przedstawiciel
Autor lub licencjobiorca lub ich
przedstawiciel
Autor lub licencjobiorca lub ich
przedstawiciel

Zaczerpnieto z Kompendium § 41039,

39 Zob. http://copyright.gov/comp3/chapter400.html.

48



Rodzaje rejestracji

Ponizej przedstawiono w skrdcie rézne typy rejestracji oraz zasady ich stosowania. Podkresimy,
ze kazde zgloszenie powinno zawiera¢ kompletny wniosek rejestracyjny, bezzwrotng optate
oraz bezzwrotny depozyt (egzemplarz dzieta)+0.

Podstawowa rejestracja. Wnioskiem o podstawowa rejestracje mozna objgé pojedynczy utwor
lub, po spetnieniu pewnych warunkow, wieksza ich liczbe (utwor zbiorowy). W tym drugim
przypadku poszczeg6lne elementy musza by¢ uporzadkowane i nosi¢ wspoélny tytut pozwalajacy
na identyfikacje catosci, ponadto, zar6wno autor, jak i osoba roszczaca sobie prawa autorskie
musi by¢ ta sama. Jezeli w powstaniu utworu zbiorowego uczestniczyta wieksza liczba autoréw,
to przynajmniej jeden z nich musi by¢ wspétautorem kazdego z utworéw w ramach zbioru. Kilka
opublikowanych dziel moze by¢ objetych rejestracja podstawowg, jezeli wspolny jest
uprawniony z tytutu praw autorskich do nich i zostaty one opublikowane razem w tej samej
dacie?t.

Rejestracja zbiorowa. Kwalifikowane grupy powiazanych dziel, takie jak nieopublikowane dzieta
zbiorowe albo kilka dziel opublikowanych razem, takie jak gazety, periodyki i seriale moga by¢
zarejestrowane tacznie42,

Rejestracja uzupetniajgca. Ten typ rejestracji dotyczy poprawiania nieistotnych btedéw
merytorycznych w zgtoszeniu utworu, uzupetienia zgtoszenia albo odnowienia rejestracji*3.

Pre-rejestracja stuzy zgtaszaniu utworéw, w ktérych przypadku prawdopodobne jest naruszenie
praw autorskich jeszcze przed ich rozpowszechnieniem. Przyktadowo dotyczy to filméw
w okresie, w ktérym sg one przygotowywane do komercyjnego rozpowszechniania®4.

Informacje dotyczace rejestracji programéw komputerowych i dziet zaleznych, a takze innych
typow rejestracji sa dostepne pod adresem www.copyright.gov4s.

Wybér rodzaju zgtoszenia utworu

Dostepne sa dwie drogi rejestrowania utworéw - tradycyjne papierowe zgltoszenie oraz droga
elektroniczna pod nazwa eCo. Pomimo Ze forma papierowa jest wymagana w niektérych
przypadkach, Urzad ds. Praw Autorskich rekomenduje korzystanie z systemu eCo. System eCo
generuje potwierdzenie dokonania zgtoszenia oraz informuje uzytkownika o statusie zgtoszenia
(takie funkcje nie sa dostepne dla zgloszen sktadanych droga tradycyjng). Czas postepowania
rejestracyjnego wynosi okoto 8 miesiecy dla aplikacji sktadanych droga elektroniczng oraz 13
miesiecy, jeSli wniosek zloZzono na papierowym formularzu. Dodatkowo, w tym pierwszym
przypadku optata zgtoszeniowa jest nizsza. Wiecej informacji, w tym porady i przewodnik
dotyczacy sktadania zgloszenia mozna znaleZ¢ pod adresem http://copyright.gov/eco/.

40 Registering a Copyright With the U.S. Copyright Office, SL-35, rev. April 2014, dostepny pod adresem
http://copyright.gov/fls/sl35.pdf.

4137 CFR § 202.3. See Circular 1, Copyright Basics.

42 http://copyright.gov/comp3/chap1100/ch1100-registration-multiple-works.pdf.

43 Circular 8, Supplementary Copyright Registration, http://copyright.gov/circs/circ08.pdf.

44 Pre-rejestracja dotyczy jedynie naruszen przed publikacja waskiej grupy utworéw. Wiecej informacji na ten temat
mozna znalez¢ w Kompendium rozdziat 1600, Preregistration, dostepny pod adresem
http://copyright.gov/comp3/chap1600/ch1600-preregistration.pdf.

45 Circular 61, Copyright Registration for Computer Programs, US Copyright Office, rev. Aug. 2012, dostepny pod
adresem http://copyright.gov/circs/circ61.pdf. Circular 14, Copyright Registration for Derivative Works, US
Copyright Office, rev. Oct. 2013, at http://copyright.gov/circs/circ14.pdf.
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Jak juz wspomniano, przy wypeinianiu wniosku o rejestracje nalezy pamietac, ze wszystkie
przekazane dane stang sie czeScig publicznego rejestru. Dlatego nalezy tylko podawacé te dane,
ktére sg wymagane?s. Opcjonalna jest na przyktad data urodzenia, numer telefonu i adres,
zglaszajacy moze wskaza¢ adres przedstawiciela, skrytke pocztowa lub adres e-mail. Wiecej
danych na temat polityki prywatnosci Urzedu ds. Praw Autorskich mozna znaleZ¢ pod tym
adresem www.copyright.gov/help/faq/faq-privacy.html*’.

System eCo

Zgloszenie przez system eCo nie wymaga ztoZenia egzemplarza utworu réwniez w formie
elektronicznej. Decyzja o przestaniu go pocztg nie wptywa na wysoko$¢ optaty zgloszeniowej.
W takiej sytuacji system eCo wygeneruje unikalny druk przesytki umozliwiajacy dopasowanie
zgloszenia do przestanego egzemplarza. Nalezy zauwazy¢, ze w niektérych przypadkach
przestanie fizycznego egzemplarza dzieta bedzie wymagane. Pojedynczy Wniosek (Single
Application) jest uproszczonym procesem aplikacji elektronicznej dostepnym dla
podstawowych rejestracji. Wiecej informacji mozna znalez¢ w Kompendium w § 202.1 i rozdziat
1400.18

Zgtoszenia sktadane na formularzu w formie papierowej

Pomimo Ze Urzad ds. Praw Autorskich preferuje elektroniczne zgloszenia via eCo, wnioski
papierowe wciaz s3 wymagane dla niektérych typéw rejestracji, wtaczajac rejestracje zbiorowe
i uzupeiniajace.

Formularze zgloszeniowe zamieszczone s3 na stronie internetowej Urzedu pod adresem
http://www.copyright.gov/forms/. Cate zgloszenie winno by¢ zloZone osobiscie lub wystane
razem, tj. jedna przesytka pocztowa badz kurierska*°.

Depozyt

Depozyt to fizyczny egzemplarz utworu lub jego elektroniczna kopia zapisana na no$niku
materialnym, moze sktada¢ sie zwiekszej liczby elementéw, lecz muszg one w sposéb
niebudzacy watpliwosci wskazywac¢ na autora, ktérego dotyczy rejestracjas?. Depozyt stanowi
obowigzkowa cze$¢ wniosku o rejestracje i nie jest zwracany zgtaszajagcemu. Niekompletny badz
budzacy watpliwosci depozyt moze op6zni¢ przebieg postepowania rejestracyjnego.

Depozyt w formie elektronicznej

Jezeli dzieto spetnia okreslone warunki, to jego kopia moze by¢ przestana droga elektroniczng
via system eCo wraz z pozostatymi cze$ciami wniosku o rejestracje. Nie jest to wymagane, ale

4617 U.S.C. § 705, dostepny pod adresem http://copyright.gov/title17 /92chap7.html.

47 http:/ /www.copyright.gov/help/faq/faq-privacy.html.

48 Zob. tez http://copyright.gov/fls/sl04s.pdf.

49 Dostepny pod adresem http://copyright.gov/comp3/chap200/ch200-registration-process.pdf (data dostepu: April
8,2015). Zob. tez Circular 1c, Make Sure Your Application Will Be Accepted, US Copyright Office, rev. Jan. 2013,
dostepny pod adresem http://copyright.gov/circs/circ01c.pdf.

50 Kompendium, § 204.3
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moze skroci¢ czas trwania postepowania zgtoszeniowego. Skorzystanie z tej opcji wymaga aby
dzieto nie byto wczesniej publikowane w formie innej niz elektroniczna, jesli jest inaczej, to
depozyt musi zawiera¢ material niezbedny do jednoznacznej identyfikacji dzieta w wers;ji
w jakiej zostalo ono opublikowane (np. fotografia rzezby). W niektérych przypadkach taki
materiat identyfikacyjny (identifying material, “ID material”) bedzie pelnit role egzemplarza
utworusl,

Depozyt sktada sie w formacie akceptowanym przez Urzad ds. Praw Autorskich, ktérych liste
zamieszczono pod adresem http://www.copyright.gov/eco/help-file-types.html. Naleza do nich
przede wszystkim pliki baz danych (db.) pliki programu Microsoft Access (.mdb) oraz Microsoft
Excel (xls). Pliki w formacie pdf. sg aprobowane jedynie dla zgloszen tekstu lub obrazéw.

Depozyt w formie fizycznego egzemplarza

Jesli wslad za zgloszeniem elektronicznym przesytany jest depozyt w postaci fizycznego
egzemplarza utworu to datg wptyniecia zgtoszenia bedzie dzien, w ktérym Urzad otrzymat
depozyt, identyfikowany na podstawie druku przesytki wygenerowanego przez system eCo>2.

Optaty zgtoszeniowe

Aktualna informacja na temat wysokosci optat zgltoszeniowych dostepna jest pod adresem
http://www.copyright.gov/docs/fees.html. Jakiekolwiek nieprawidtowosci wjej dokonaniu
beda prowadzity do opdznien w rozpatrzeniu wniosku o rejestracje.

Postepowanie szczego6lne

W niektoérych sytuacjach rozpoznanie zgtoszenia moze by¢ przySpieszone. Ta ustuga jest
okreslana jako postepowanie szczeg6lne (special handling) i wigze sie z dodatkowa optata.
Whnioskodawca musi uzasadni¢ powodd, dla ktédrego zada specjalnego traktowania, taki jak
trwajace postepowanie sgdowe, problemy celne lub napiete terminy publikacji dzietas3. W tym
trybie Urzad doktada staran aby wniosek zostal rozpoznany w ciggu 5 dni roboczych od dnia
jego wptyniecia. W razie konieczno$ci jego poprawy lub uzupeinienia ten czas moze ulec
wydtuzenius4,

Badanie zgtoszenia

Po otrzymaniu przez Urzad kompletnego wniosku do jego rozpatrzenia zostanie przydzielony
ekspert (Registration Specialist). Oceni on, czy przedmiotowy utwér faktycznie spetnia
przestanki do objecia ochrong prawa autorskiego, w szczeg6lnosci utrwalenie i oryginalnosc.

5137 C.F.R. § 202.21

52 Kompendium § 204.3(B). See also §§ 625.2(D), 1508.2-.5. Zob.
http://copyright.gov/comp3/chap1500/ch1500-deposits.pdf.

53 Kompendium § 207; zob. takze § 623.

54 Zob. http://copyright.gov/comp3/chap600/ch600-examination-practices.pdf.
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Ekspert zweryfikuje réwniez, czy zglaszajacy dochowat warunkéw formalnych, takich jak
kompletno$¢ wniosku oraz przedtozenie depozytuss.

Rozpatrujac wniosek ekspert bedzie sprawdzat nastepujgce elementy>é:
e zdolnos$c¢ do objecia ochrong prawnoautorska;
e utrwalenie na materialnym no$niku;
e stworzenie przez cztowieka;

e istnienie oryginalnosci, uwzgledniajgce indywidualny charakter dzieta i przynajmniej
minimalny poziom twérczosci.

Poniewaz rejestracja jest dokonywana na podstawie obiektywnych przestanek, specjalista nie
bierze pod uwage czynnikéw takich jak nowo$¢, warto$¢ artystyczna, prawidtowosc¢
przedstawianych faktéw, znaczenie symboliczne, inspiracja lub zamiar autora, zakres swobody
tworczej, prawdopodobienstwo sukcesu komercyjnego>’.

Tak jak w odniesieniu do innych informacji zamieszczonych we wniosku, ekspert, opierajac sie
na o$wiadczeniu zglaszajacego, przyjmie zalozenie, ze dzieto zostato stworzone niezaleznie.
Jednakze, jesli o$wiadczenie odnos$nie oryginalnosci wydaje sie nieprawdopodobne lub jest
sprzeczne zwiadomos$ciami, jakimi dysponuje ekspert, informacjami pozyskanymi zinnych
zrodet lub rejestrem prowadzonym przez Urzad, zglaszajacy zostanie wezwany do ztozenia
whniosku uzupetniajacego lub wniosek zostanie odrzucony>s.

Badanie wniosku o rejestracje przewaznie nie obejmuje poszukiwania w rejestrze Urzedu ds.
Praw Autorskich lub poréwnywania zgloszonego utworu z zasobami tego rejestru. Niemniej
jednak, specjalista moze podja¢ takie czynnoSci, jesli uzna, ze wnioskiem objety jest utwor, ktéry
jest niezwykle podobny do innego dzieta znanego ekspertowi®°.

Rejestracja lub odrzucenie wniosku

Proces rejestracji prowadzi albo do przyjecia wniosku, zarejestrowania praw autorskich
do utworu i wydania $wiadectwa rejestracji albo do odrzucenia wniosku o rejestracje.
W okreslonych przypadkach zgtaszajacy moze cofngé¢ wniosek zanim decyzja zostanie
podjeta.

Uwzglednienie wniosku o rejestracje

Jezeli wniosek zostanie uwzgledniony, to Urzad zarejestruje prawa autorskie od utworu,
opublikuje je wrejestrze dostepnym w Internecie oraz przesSle zgtaszajacemu
$wiadectwo rejestracji. Swiadectwo bedzie uwzgledniato informacje zamieszczone
w zgloszeniu oraz date rejestracji, bedzie tez opatrzone pieczecia Urzedu. Datg
rejestracji bedzie dzien, w ktéorym do Urzedu wptyneto kompletne zgtoszenie, wiec jesli

5517 U.S.C. § 410(a), dostepny pod adresem http://www.copyright.gov/title17/92chap4.pdf.
56 Kompendium § 302

57 Kompendium § 310.

58 Kompendium § 308.1.

59 Kompendium § 309.1

52



na przyktad depozyt zostaje przestany poczta, to bedzie ona podzZniejsza niz data
wptyniecia samego zgtoszenia®. Nie jest konieczne dysponowanie $wiadectwem
rejestracji aby opublikowa¢ zgtaszane dzieto lub zamie$ci¢ na nim note prawnoautorska.

Odrzucenie wniosku o rejestracje

W przypadku odrzucenia wniosku, zgtaszajacy otrzyma pisemng i uzasadniong decyzje.
Zgtaszajacy moze sie od niej odwotaé. Oméwienie mozliwosci odwotania od decyzji
Urzedu ds. Praw Autorskich dostepne jest pod nastepujagcym adresem
http://copyright.gov/comp3/chap1700/ch1700-administrative-appeals.pdf.

Cofniecie wniosku o rejestracje

Cofniecie wniosku przez zglaszajacego wymaga wystania do Urzedu ds. Praw Autorskich
pisma zo$wiadczeniem o cofnieciu wniosku, kierowanego do Associate Register of
Copyrights and Director of Registration Policy & Practice®l. Cofniecie wniosku musi by¢
uzasadnione, poniewaz co do zasady jest ono uwazane za niezgodne zinteresem
publicznym, w ktéorym lezy publikowanie informacji na temat dysponentéw praw
autorskich. Nalezy jednoczes$nie pamieta¢, ze cofniecie wniosku nie pocigga za soba
zwrotu optaty zgtoszeniowej ani depozytu. Jezeli w przyszto$ci dany utwoér miatby
jednak zosta¢ zarejestrowany, to konieczne bedzie ponowne ztozenie kompletnego
wniosku, w oparciu o ktéry wyznaczona zostanie data rejestracji.

Obowiqzkowe ztozZenie depozytu

Rozpowszechnianie (distribution) dzieta w USA wiagze sie po stronie autora, uprawnionego
z tytutu praw autorskich lub licencjobiorcy z obowigzkiem zlozenia depozytu w Bibliotece
Kongresu, w terminie trzech miesiecy od daty publikacji¢2. Co do zasady, w przypadku utworéw
literackich, depozyt sktada sie z dwoch kompletnych egzemplarzy najlepszego wydania (best
edition). W przypadku dziel, ktére byly wcze$niej opublikowane w panstwie trzecim,
wystarczajacy jest egzemplarz tamtego wydania lub egzemplarz najlepszego wydania. Dzieta
wydane réwnocze$nie w USA i panstwie trzecim sg uwazane za wydane po raz pierwszy w USA.

Pod pojeciem publikacji (publication) rozumiane jest publiczne rozpowszechnianie kopii dzieta
poprzez sprzedaz, uzyczenie, najem, tym poprzez posrednikéw, a takze oferowanie na potrzeby
publicznego wystawienia, wykonania lub wy$wietlenia dzieta¢3.

Najlepsze wydanie to przewaznie wydanie o najwyzszej jako$ci, opublikowane w USA przed
ztoZzeniem do depozytu iuznane przez Biblioteke Kongresu za najlepiej odpowiadajace jej

6017 U.S.C. § 410(a), dostepny pod adresem http://www.copyright.gov/title17 /92chap4.pdf.

61 Adres mozna znalez¢ w Kompendium, § 208.

6217 U.S.C. § 407(1); zob. tez Circular 7B, Mandatory Deposit, available at http://copyright.gov/circs/circ07d.pdf.
6317 U.S.C.§101.
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potrzebom®%. Depozyt na potrzeby rejestracji musi zawierac¢ jeden kompletny egzemplarz dzieta,
jesli nie byto dotychczas publikowane lub po raz pierwszy byto ono wydane poza USA, dwa
kompletne egzemplarze najlepszego wydania jesli byto juz opublikowane albo jeden egzemplarz
najlepszego wydania, jesli dzieto jest czeScig utworu zbiorowego®s.

Ztozenie depozytu do Biblioteki Kongresu jest niezalezne od rejestrowania dzieta w Urzedzie ds.
Praw Autorskich (rejestracja nie jest obligatoryjna), lecz dokonanie rejestracji przewaznie
zado$¢uczynig obowigzkowi wzgledem Biblioteki Kongresu. Inaczej jest np. w przypadku
programéw komputerowych. Do zarejestrowania programu w Urzedzie ds. Praw Autorskich
wystarczy przedstawienie materiatu identyfikujacego program w postaci fragmentéw kodu
Zrédtowego, wiec Biblioteka Kongresu wciaz bedzie wymagaé przestania dwéch kopii tego
programu.

Szczegbtowe informacje na temat formatéw w jakich majg by¢ sktadane egzemplarze dzieta oraz
ich liczba mozna znaleZ¢ pod nastepujacym adresem:
http://copyright.gov/comp3/chapter1500.html.

Kary administracyjne

Obowigzek ztozenia depozytu moze by¢ spelniony przez rejestracje dzieta w Urzedzie ds. Praw
Autorskich, poniewaz dokonanie rejestracji réwniez wiaze sie ze zdeponowaniem egzemplarzy
dziela. Niespenienie tego obowigzku nie wptywa na powstanie ochrony prawnoautorskiej, lecz
jest rekomendowane. Autor, uprawniony z tytulu praw autorskich lub licencjobiorca moze
zosta¢ pisemnie wezwany do zlozenia depozytu w dowolnym czasie po opublikowaniu dzieta.
Jesli nie zostanie to wykonane w terminie trzech miesiecy od opublikowania dzieta, Urzad moze
natozy¢ kare w wysokosci do 250,00$ za dzieto oraz detalicznej ceny dzieta lub uzasadnionych
kosztow pozyskania jego egzemplarzy. W przypadku powtarzajacego sie lub umys$lnego
niedopetnienia opisanego obowigzku kara moze siega¢ 2 500,00%6¢.

Wyjqtki

Kilka kategorii utworow jest zwolnionych z opisanego obowiazku, np. dzieta rozpowszechniane
jedynie w formie elektronicznej. Je$li ztozenie depozytu naktadato by na zobowigzanego
niewspdtmierny ciezar, moze on zwrdci¢ sie o zwolnienie ztego obowigzku. Decyzja
o0 zwolnieniu z tego obowigzku ma charakter uznaniowy i jest wydawana po wywazeniu ciezaru
naktadanego na obowigzanego oraz celéw realizowanych przez Urzad ds. Praw Autorskich oraz
Biblioteke Kongresu. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢é pod adresem
http://copyright.gov/mandatory/.

6417 U.S.C. § 101.

6517 U.S.C. § 408(b).

6617 U.S.C. § 407(d). Zob. http://copyright.gov/circs/circ07b.pdf (rev. Sept. 2012) oraz
http://www.copyright.gov/circs/m295.pdf (rev. Jan. 2010).
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Nota autorska

Nota autorska jest oswiadczeniem zamieszczanym na egzemplarzu dzieta, informujacym komu
przystuguja prawa do dzieta. Nota autorska sktada sie z trzech elementowe7:

e symbol ©, stowo “Copyright” lub jego skrot “Copr.”;

e rok pierwszej publikacji dzieta lub utworu zbiorowego (moze sie ona réznic od dat
publikacji poszczegdlnych czesci, jesli zostaty one p6zniej wigczone od zbioru);

e nazwa, rozpoznawalny skrét nazwy albo inne znane okreslenie uprawnionego z tytutu
prawa autorskich do dzieta.

Nota prawnoautorska moze by¢ rowniez zamieszczona na jeszcze nieopublikowanej kopii dzieta.
Co prawda zamieszczanie noty autorskiej nie jest juz wymagane przez prawo, ale Urzad ds. Praw
Autorskich zacheca do jej stosowania, poniewaz jest sygnatem, ze utwér jest chroniony prawem
autorskim oraz pozwala osobom trzecim (np. potencjalnym licencjobiorcom) na identyfikacje
osoby uprawnionej z tytutu praw autorskich do dzieta oraz czasu, jaki pozostat do wygasniecia
ochrony®8. W procesie o naruszenie praw autorskich nota autorska nie pozwala powodowi
twierdzi¢, Ze naruszenie miato charakter niezawiniony. Instrukcje dotyczace prawidtowego
konstruowania noty autorskiej dostepne sa pod adresem http://copyright.gov/circs/circ03.pdf
oraz pod adresem http://copyright.gov/comp3/chapter2200.html.

Licencjonowanie i przenoszenie praw autorskich

Uprawniony ztytutu praw autorskich moze przenie$¢ lub obcigzy¢ catos¢ lub czes¢
przystugujacych mu praw autorskich do dzieta. Przeniesienie praw do zwielokrotniania,
rozpowszechniania, publicznego wykonywania i udostepniania dzieta, a takze prawa do
korzystania z dziet zaleznych musi by¢ dokonane na pi$mie i podpisane przez uprawnionego.
Przeniesienie praw moze by¢ ograniczone pod wzgledem terytorialnym i czasowym®.

Licencja jest sposobem upowaznienia osoby trzeciej do korzystania z dzieta’0. Umowa licencyjna
nie moze obejmowaé cato$ci praw przystugujacych uprawnionemu. Licencja jest przewaznie
ograniczona pod wzgledem terytorialnym iczasowym. Wyrdznia sie licencje wytaczne
i niewylgczne. Pierwsza znich zapewnia uprawnionemu wyltgcznos¢ na okreslony sposob
korzystania z dzieta’!. W przypadku licencji niewytgcznej uprawniony moze upowazni¢ wiecej
niz jedng osobe do korzystania z dzieta w takim samym zakresie.

Przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji moze by¢ upublicznione w rejestrze Praw
Autorskich prowadzonym przez Urzad ds. Praw Autorskich (recordation). Jest to procedura inna
niz rejestracja, poniewaz nie dotyczy autorstwa dzieta, ale podania do wiadomosci publicznej
innych zdarzen zwigzanych z prawami autorskimi do danego utworu. Nie jest to procedura
obowigzkowa, niemniej jednak wniosek musi spelnia¢ okreslone wymagania, czyli sktadane
dokumenty muszg by¢ podpisane (ich autentyczno$¢ mozna potwierdzi¢ w innej formie),

67 Stowniczek Kompendium, dostepny pod adresem http://copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf.
68 Kompendium § 2202.2(A).

6917 US.C. § 204.

70 Zob Kompendium pod adresem http://copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf.

71 Kompendium § 408.
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czytelne i kompletne. Wniosek musi tez zawiera¢ potwierdzenie uiszczenia optaty’2. Korzyscig
wynikajaca zrejestracji jest miedzy innymi stworzenie potwierdzenia warunkéw izakresu
przeniesienia praw autorskich do utworu.

Porady do zawierania umowy licencyjnej

Przy konstruowaniu umowy licencyjnej warto wzig¢ pod uwage kilka elementéw: kto, co, kiedy,
gdzie, w jaki sposob:

e Kto - zidentyfikowanie stron umowy i ich adreséw;

e Co - zidentyfikowanie dzieta lub dziel obejmowanych licencja ze wszystkimi
stosownymi szczego6tami, czyli np. wersja programu komputerowego;

e (o jeszcze - sprecyzowanie jakie prawa sg przedmiotem licencji. Uprawnieni
z tytutu licencji wytacznej moga, obok samego uprawnionego ztytutu praw
autorskich, podnosi¢ roszczenia przeciwko osobom trzecim, ktére korzystaja
z dzieta w sposéb wkraczajacy w zakres licencji wytacznej;

o Kiedy - okreSlenie ram czasowych umowy licencyjnej oraz podkres$lenie, Ze
korzystanie zutworu po uplywie okresu wskazanego w umowie bedzie
stanowito naruszenie praw autorskich;

e (Gdzie - okreSlenie ewentualnych ograniczen terytorialnych zwigzanych
z korzystaniem z dzieta przez licencjobiorce;

e Jak - dlajakich celéw i w jaki sposéb dzieto ma by¢ wykorzystywane.

Umowa powinna takze okresla¢ terminy isposéb uiszczania optaty licencyjnej, atakze
konsekwencje opdznienn w zaptacie. Ogélne wzory uméw licencyjnych mozna znaleZ¢ pod tymi
adresami:  https://www.rocketlawyer.com/document/copyright-license-agreement.rl  oraz
http://www.legalzoom.com/download/pdf/copyright-license-agreement-written-work.pdf.
Nalezy jednak pamietaé¢, ze brzmienie umowy zalezy od specyfiki danego utworu, stron
i warunkoéw, w jakich licencja jest udzielana, dlatego przy konstruowaniu umowy zaleca sie
korzystanie z pomocy prawnika.

1.1.1 Ustawowe ograniczenia praw autorskich

Istnieja dwie instytucje ograniczajace zakres praw autorskich, czyli pozwalajace na korzystanie
z dzieta bez zgody uprawnionego. Pierwsza z nich jest tzw. dozwolony uzytek (fair use), za$
druga licencje przymusowe.

Dozwolony uzytek

Dozwolony uzytek jest najszerszym w wylomem w prawach wylgcznych przystugujacych
autorowi do dzieta. Nie ma wyraznych kryteriow, ktére wyznaczytyby granice dozwolonego
uzytku austawa o prawie autorskim zawiera jedynie pewne generalne wskazowki, jak ta

72 Circular 12, Recordation of Transfers & Other Documents, US Copyright Office, rev. Oct. 2014, at
http://copyright.gov/circs/circ12.pdf.
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instytucja powinna by¢ wykorzystywana. Ma on przede wszystkim stuzy¢ takim celom, jak
swobodna krytyka i komentarz, relacje z biezacych wydarzen, nauczanie i prowadzenie badan’s.
W tym konteksécie podkresla sie, ze utwory nie sa chronione przez prawo autorskie przed
wykorzystaniem w satyrze ikrytyce’s. Amerykanskie prawo autorskie zawiera jednak
niewyczerpujaca liste czynnikéw, ktére nalezy rozwazy¢ przy ocenie czy dopuszczalne jest
powotanie sie na dozwolony uzytek:

e powdd icel korzystania zdzieta, zwlaszcza czy jest on niekomercyjny lub
edukacyjny;

e charakter dzieta podlegajacego ochronie;
e rozmiar oraz istotno$¢ wykorzystanej czesci dzieta w stosunku do catosci;
o wplyw wykorzystania dzieta na jego rynkowa wartos¢.

Co prawda domniemuje sie, iZ komercyjne wykorzystanie dzieta godzi w stuszne interesy
tworcy, to powotanie sie w takiej sytuacji na dozwolony uzytek czasem bedzie uzasadnione.
Naturalnie sady rozpatrujace poszczegdélne sprawy moga powotywaé sie na jeszcze inne
kryteria’>. Na przyklad fakt, ze wykorzystanie utworu przynosi korzys¢ dla dobra publicznego7s;
jest zgodne z utrwalong praktyka rynkowa’?; wykorzystanie utworu dostarcza informacji, ktorej
rozpowszechnienie lezy w interesie publicznym?8; jest wymagane dla zachowania zgodnosci
z przepisami prawa; Kkorzystanie zutworu nastgpito po zakonczonej niepowodzeniem, ale
starannej prébie zlokalizowania autora.

Nalezy pamieta¢, ze chociazby ze wzgledu na stosunkowo subiektywne granice dozwolonego
uzytku, zaleca sie uzyskiwanie od uprawnionych licencji na wykorzystanie dzieta. Dozwolony
uzytek stluzy zasadniczo do wykazania, ze nie doszlo do naruszenia prawa autorskiego i na
korzystajacym z dzieta spoczywa ciezar udowodnienia, Ze w danych okoliczno$ciach faktycznie
odwotanie sie do instytucji dozwolonego uzytku jest zasadne. Wiecej informacji na ten temat
mozna znalez¢ na stronie internetowej Urzedu ds. Praw Autorskich pod adresem
http://www.copyright.gov/fls /f1102.html.

Licencja przymusowa

Licencja przymusowa lub licencja przymusowa do Kkorzystania zdanego dzieta
przystuguje osobom trzecim, ktore spetnily warunki okreSlone w prawie autorskim.
Licencje ustawowe dotyczg przede wszystkim niektérych sposobow korzystania
z utwordw muzycznych, na przyktad przez nadawcow radiowych?9.

7317 US.C.A. § 107.

74 Zob. Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001).

75 Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1993).

76 836 F. Supp. 909 (D. Mass. 1993).

77626 F.2d 1171, 1176 (5t Cir. 1980).

7815 F.3d 559 (6th Cir.) cert. denied 115 S.Ct. 71 (1994).

79 Wiecej informacji mozna znalez¢ w Circular 75, The Licensing Division fo the Copyright Office, US Copyright Office,

rev. Aug. 2014, dostepnym pod adresem http://copyright.gov/circs/circ75.pdf.
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1.1.2 Prawa osobiste tworcow dziel plastycznych

Amerykanskie prawo autorskie przewiduje ochrone nastepujacych praw osobistych: prawo do
oznaczenia autorstwa dziela (przez co rozumie sie rowniez prawo do oznaczania utworu
pseudonimem lub rozpowszechniania utworu anonimowo) oraz prawo do integralnosci
utworu8®. Prawa osobiste moga przystugiwa¢ jedynie autorom iwspotautorom dziet
plastycznych (niezaleznie od tego, kto jest dysponentem praw autorskich do dzieta), czyli m.in.
rzezb, obrazéw lub rysunkéw, ktére zostaly stworzone w jednym egzemplarzu badz ich
ograniczonej liczbie (do 200 numerowanych kolejno egzemplarzy). Do tej kategorii nie zaliczaja
sie plakaty, rysunki techniczne, filmy, dzieta stworzone na zaméwienie8!. Prawa osobiste trwaja
do chwili $mierci autora i nie moga by¢ przeniesione na osobe trzecig. Autor moze sie jednak
wyraznie i w formie pisemnej zrzec praw osobistych do danego dzietas2.

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich to naruszenie praw wytacznych osoby, ktéra dysponuje prawami
autorskimi do dzieta. Tytutem przypomnienia, prawa wylaczne obejmujg przede wszystkim
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie i wyswietlanie dzieta83. Naturalnie
do naruszenia nie dochodzi w sytuacji, gdy korzystajacy moze powotac sie na dozwolony uzytek.

Amerykanskie prawo autorskie przewiduje zaréwno cywilng, jak i karng odpowiedzialno$¢ za
naruszenie praw autorskich. Zdecydowana wiekszo$¢ spraw o naruszenie praw autorskich ma
charakter cywilny, poniewaz postepowanie karne wszczynane jest przewaznie tylko
w sytuacjach umys$lnego lub szczeg6lnie jaskrawego pogwatcenia praw autorskich. Droge
cywilng preferujg réwniez uprawnieni, ktérzy maja kontrole nad przebiegiem postepowania
cywilnego. Podejrzenie karalnego naruszenia praw autorskich mozna zgtasza¢ do Federal
Bureau of Investigation na stronie: http://www.tbi.gov/about-
us/investigate/white_collar/ipr/ipr.

[stotg zarzutu naruszenia praw autorskich jest udowodnienie dysponowania prawami
autorskimi do danego dzieta oraz ze pozwany skopiowat oryginalne (twdrcze) elementy
tego dzieta®*. Najprostsza droga udowodnienia dysponowania prawami autorskimi do
dzieta jest rejestracja dzieta lub przeniesienia praw do dzieta w Urzedzie ds. Praw
Autorskich.

W jaki sposéb ustalié, czy dzieto jest chronione prawem autorskim

Najprostsza metoda sprawdzenia, czy dane dzielo podlega ochronie prawa autorskiego jest
sprawdzenie noty autorskiej. Po drugie, mozna przeszuka¢ rejestr prowadzony przez Urzad ds.

8017 U.S.C.A. § 106A.

8117 U.S.CA. § 101.

82 Zob. Waiver of Moral Rights in Visual Artworks, US Copyright Office, dostepny pod adresem
http://www.copyright.gov/reports/exsum.html (accessed March 30, 2015).

8317 U.S.C. § 106.

84 Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991).

58



Praw Autorskich. Po trzecie, Urzad ds. Praw Autorskich moze podja¢ sie odptatnego
przeszukania swoich zasobdw?s,

Patenty

Patent jest prawem wytacznym pozwalajgcym uprawnionemu zakazywac¢ osobom trzecim
korzystania zwynalazku, czyli jego wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do
obrotu lub importusé. Patent nie tyle daje uprawnionemu ,wytaczno$¢” na powyzsze sposoby
korzystania z wynalazku, ale mozliwo$¢ wylaczenia oséb trzecich od takiego korzystania z niego.
Patentéw udziela Urzad ds. Patentéw iZnakéw Towarowych (United States Patent and
Trademark Office, USPTO) na okres trwajacy maksymalnie dwadzieScia lat od chwili ztozenia
wniosku. Prawo dotyczace patentéw jest prawem federalnym.

Rodzaje patentow

Prawo amerykanskie wyro6znia trzy rodzaje patentow, w zalezno$ci od typu samego wynalazku.
Po pierwsze, patent w klasycznym rozumieniu (utility patent), ktéry moze zosta¢ udzielony
temu, kto stworzy nowy i uzyteczny proces, urzgdzenie, spos6b produkcji lub substancje, badz
nowe i uzyteczne usprawnienie wyzej wymienionych®’. Drugim typem jest patent na odmiane
rosliny (plant patent). Jest on dostepny dla tego, kto w sposdb nie bedacy czysto biologicznym,
wyhoduje nowa odmiane rosliny88. Trzeci rodzaj to patent na wzor (design patent). Aby go
otrzymac nalezy opracowac projekt produktu, ktéry bedzie jednocze$nie nowy, oryginalny i miat
pewna warto$¢ dekoracyjna®.

Przed ztozeniem wniosku o wynalazek nalezy zastanowic¢ sie, czy jest on w ogéle zdatny do
uzyskania ochrony patentowej. Aby tak bylo spetlionych musi by¢ pie¢ warunkéw: (1)
przedmiot wynalazku jest patentowalny; (2) uzyteczny; (3) nowy; (4) nieoczywisty z punktu
widzenia przecietnego fachowca; (5) mozliwy do urzeczywistnienia.

1. Przedmiot patentowalny

Przedmiotem patentowalnym moze by¢ wynalazek lub odkrycie z przywotanych wcze$niej
kategorii?®?, czyli proces, maszyna, sposéb wytwarzania, substancja lub ulepszenie
ktéregokolwiek ze wczes$niej wymienionych. Za wynalazki w powyzszym rozumieniu nie uwaza
sie jednak praw natury, zjawisk fizycznych, abstrakcyjnych idei, dziet literackich,
dramatycznych, muzycznych lub innych wytworéw majgcych jedynie estetyczny charakter

85 Zob. How to Investigate the Copyright Status of a Work, US Copyright Office, rev. Feb. 2013, dostepny pod adresem
http://www.copyright.gov/circs/circ22.pdf. Zob. tez Circular 6, Obtaining Access to and Copies of Copyright Office
Records and Deposits, US Copyright Office, rev. Aug. 2013, dostepny pod adresem
http://www.copyright.gov/circs/circ22.pdf; Kompendium rozdziat 2400, Copyright Office Services, at
http://copyright.gov/comp3/chap2400/ch2400-office-services.pdf.

86 35 U.S.C. § 154(a)(1).
87 1d. at § 101.

88 [d at § 161.

89 Id. at § 171(a).

935 U.S.C.§ 101.
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(moga one by¢ objete ochrong prawa autorskiego), a takze wynalazkow, ktére nie mogg by¢
uznane za uzyteczne (np. perpetuum mobile) albo sg sprzeczne z porzadkiem publicznym.

2. Uzyteczno$¢

Patent moze by¢ przyznany tylko na wynalazek, ktory jest ,uzyteczny”. Oznacza to, Ze musi on
oferowal rzeczywista korzy$¢ osobom, ktore sie nim postuguja. The Manual of Patent
Examination Procedure (MPEP) zawiera szereg wskazowek, jak rozumie¢ to kryterium.
Przyktadowo osoba o przecietnych umiejetno$ciach w danej dziedzinie niezwlocznie doceni
uzyteczno$¢ wynalazku w oparciu o jego charakterystyke (np. wiasciwosci lub zastosowanie
okresSlonego produktu lub procesu) albo, Ze uzyteczno$¢ danego wynalazku jest konkretna,
istotna i wiarygodna“l.

3. Nowos¢

Kolejng przestanka jest nowos¢. Wynalazek uwaza sie za nowy, jeZeli nie jest on czeScig stanu
techniki w chwili decydujacej o pierwszenstwie (przewaznie jest to chwila ztozenia wniosku
o patent). Zakres stanu techniki badany przez Urzad ds. Patentéw iZnakéw Towarowych
obejmuje wszystkie podobne wynalazki, publikacje etc. Nowo$¢ uwaza sie za zniweczong, jesli
w stanie techniki zostang znalezione takie informacje, ktére jednoczes$nie ujawniajg istote
wynalazku ipozwalaja przecietnemu fachowcowi na praktyczne zastosowanie wynalazku.
Dlatego przed ztozeniem wniosku o patent zaleca sie przeprowadzanie poszukiwan w stanie
techniki.

4. Nieoczywistos$¢

Nawet jesli wynalazek rézni sie w pewnym stopniu od innego opatentowanego wynalazku, to
urzad wcigz moze odmoéwic¢ udzielenia patentu, je$li ta rdéznica jest oczywista. Zgtaszany
wynalazek musi - jako cato$¢ i na tle stanu techniki by¢ rozwigzaniem nieoczywistym z punktu
widzenia przecietnego fachowca zajmujacego sie dang dziedzing techniki®2. Przyktadowo,
zamiana jednego materiatu na inny lub modyfikacja wymiaréw produktu przewaznie nie majg
charakteru nieoczywistego.

5. Urzeczywistnienie wynalazku

Mozliwo$¢ urzeczywistnienia wynalazku odnosi sie do wymogu, Ze na podstawie
informacji zawartych we wniosku o patent osoba o przecietnych umiejetnos$ciach
w danej dziedzinie techniki jest w stanie urzeczywistni¢ ten wynalazek w praktyce.
Zasadniczo opis wynalazku, sposobu stworzenia go ikorzystania zniego powinien
pozwoli¢ komu$ o umiejetno$ciach w danej lub w pokrewnej dziedzinie zbudowac

91 U.S. Patent & Trademark Office, U.S. Dep’t Commerce, MPEP § 2107(11)(A)(3) (8th ed. Rev. 8, July 2010) [dalej jako
MPEP].
92 http://www.uspto.gov/patents-getting-started /general-information-concerning-patents
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prototyp lub wykona¢ kroki niezbedne do osiggniecia pozadanego rezultatu, bez
zbednego eksperymentowania.

Whniosek o przyznanie patentu I postepowanie przed USPTO

Whniosek o przyznanie patentu skitada sie do Urzedu ds. Patentéw i Znakdéw
Towarowych. Wniosek musi zawiera¢ przede wszystkim opis wynalazku, zastrzezenia
patentowe (jedno lub wiecej) oraz ilustracje, jesli s one potrzebne do zrozumienia
zglaszanego wynalazku. Opis wynalazku musi by¢ kompletny, jasny, spojny i doktadny,
aby zapoznajgca sie z nim osoba (dysponujgca wiedzg z dziedziny, ktérej dotyczy ten
wynalazek) mogta go urzeczywistni¢c w oparciu o dane przedstawione w opisie.
Obligatoryjne jest tez uiszczenia optaty, wiecej informacji na temat wysokosci optat w
postepowaniu zgtoszeniowym mozna znaleZ¢ pod tym adresem
http://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule.

Dokumenty moga by¢ ztozone zaré6wno w formie papierowej jak i elektronicznej, w tym
drugim przypadku pobierane sa optaty w nizszej wysokosci. Szczegétowe informacje na
temat zglaszania drogg elektroniczng mozna znaleZzé po tym adresem
http://www.uspto.gov/patents-application-process/file-online.

Zgtoszenie jest badane przez eksperta Urzedu, sprawdza on nie tylko, czy spetniono
wszystkie warunki formalne, ale takze, czy zgloszone rozwigzanie jest patentowalne,
nowe i nieoczywiste z punktu widzenia przecietnego fachowca z danej dziedziny.
Ekspert moze miec zastrzezenia tylko do czeSci zgtoszen, relatywnie rzadko zdarza sie
aby wniosek byt uwzgledniany w swoim pierwotnym brzmieniu. Zastrzezenia eksperta
badajacego zgloszenie zostang wraz z uzasadnieniem przestane do wnioskodawcy, ktory
we wskazanym terminie (od 30 dni do nawet 6 miesiecy) moze wskaza¢ ewentualne
btedy w rozumowaniu eksperta albo, o ile to mozliwe, poprawi¢ zgtoszenie zgodne z
jego sugestiami. Dopiero po zapoznaniu sie z odpowiedzig zgtaszajacego moze zostac
wydana ostateczna decyzja. Jesli bedzie ona odmowna, zgtaszajacy moze skierowac
sprawe do izby odwotawczej (Patent Trial and Appeal Board), ktora dziala w ramach
Urzedu ds. Patentéw i Znakéw Towarowych, a nastepnie do sadu.

Przeniesienie praw i udzielenie licencji

Zaréwno prawo do zgtoszenia wynalazku do opatentowania, jak i sam patent moze
zostaC przeniesiony na osobe trzecia. Umowa o przeniesienie patentu musi zostac
zawarta w formie pisemnej. Przeniesienie patentu nalezy zglosi¢ do Urzedu ds.
Patentow i Znakéw Towarowych w terminie trzech miesiecy od zawarcia umowy.
Analogicznie jak w przypadku praw autorskich, uprawniony z patentu moze udzieli¢
osobie trzeciej licencji na korzystanie z wynalazku w okreslonym zakresie. Licencja
moze byc¢ udzielona w dowolnej formie, ale naturalnie doradza sie forme pisemna.
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Uprawniony z patentu oraz licencjobiorcy, ktérzy za jego zgoda wprowadzaja do obrotu
towary bedace przedmiotem patentu powinni umieszcza¢ na nich stowo ,patent” oraz
numer patentu. Ma to znaczenie w przypadku dochodzenia odszkodowania od osoby,
ktéra naruszyta patent np. poprzez wytwarzanie i sprzedaz takich towarow.

1.1.3 Naruszenie patentu

Naruszenie patentu ma miejsce, gdy osoba trzecia, niemajaca zezwolenia uprawnionego
wytwarza, uzywa, oferuje do sprzedazy lub sprzedaje opatentowany wynalazek na terytorium
Stanéw Zjednoczonych lub importuje go na terytorium Stanéw. Podobnie, naruszenie ma
miejsce, jesli importuje sie na terytorium Stanéw Zjednoczonych produkt wytworzony za
pomoca opatentowanej metody produkcji. Naturalnie naruszenie ma miejsce jedynie w trakcie
trwania patentu®3. Ocena, czy faktycznie doszto do naruszenia patentu bedzie dokonywana na
podstawie brzmienia zastrzezen patentowych. Ze wzgledu na wysokie skomplikowanie spraw
tego typu rekomendowane jest korzystanie z pomocy prawnika.

Znak towarowy

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym moze by¢ dowolne stowo, nazwa, symbol, godto albo ich potaczenie, ktére
jest uzywane do zidentyfikowania lub odroéznienia towaréw lub ustug®. W istocie znaki
towarowe chronig reputacje przedsiebiorstwa i jego wiarygodnos$¢. Z drugiej strony chronig tez
konsumentoéw. Ochrona znaku towarowego moze wynikaé z jego zarejestrowania w Urzedzie ds.
Patentow i Znakow Towarowych, a takze z jego uzywania w obrocie. Niemniej rejestracja znaku
zapewnia petniejsza ochrone. Znak towarowy rejestruje sie na dziesiecioletnie okresy i ochrona
pozostaje w mocy tak dtugo, jak dtugo uprawniony bedzie ja terminowo odnawiat i sktadat
wymagane dokumenty?. Przyktadowo, pomiedzy pigtym a széstym rokiem od rejestracji nalezy
ztozy¢ Deklaracje Korzystania ze Znaku (“Declaration of Use”). Jesli nie zostanie ona przedtozona
we wlasciwym czasie, rejestracja moze zosta¢ uniewazniona.

Znaki towarowe i nazwy domen internetowych

Trzeba zdawac sobie sprawe, Ze znak towarowy i nazwa domeny to nie to samo. Nazwa domeny
nie jest rejestrowana w Urzedzie ds. Patentéw iZnakéw Towarowych, lecz upodmiotu
zajmujacego sie rejestracjg domen internetowych. Oznacza to, Ze dysponowanie domena nie jest
réwnoznaczne z posiadaniem znaku towarowego iodwrotnie. Znaki towarowe identyfikuja
pochodzenie towaréw lub ustug, wiec samo korzystanie z domeny nie kwalifikuje sie
automatycznie jako postugiwanie sie znakiem towarowym. Nawet jesli zarejestruje sie nazwe
domeny internetowej, to jednocze$nie kto§ moze postugiwac sie takim znakiem towarowym,
ktory zostanie naruszony wtasnie przez rejestracje domeny.

9335U.S.C. § 271.
9415 US.CA.§1127
95 http://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqgs
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Rozwigzaniem, ktoére zapewnia najpetniejsza ochrone jest wiec oddzielna rejestracja domeny
oraz znaku towarowego. Uczynienie znazwy domeny identyfikatora zZrddta pochodzenia
towaréw moze ostatecznie zyskaé¢ cechy znaku towarowego i mozliwa bedzie jej rejestracja
w Urzedzie ds. Patentéw iZnakéw Towarowych. Jednak powigzanie domeny internetowej
z okre$lonym towarem zwykle wymaga pewnego czasu i wysitku (czeste wySwietlanie nazwy
domeny na samej stronie). Stynnym przyktadem jest Amazon, ktérego domena AMAZON.COM
jest chroniona jako znak towarowy.

Zgtoszenia do Urzedu ds. Patentéow i Znakéw Towarowych (USPTO)

Jak juz wczesniej wspomniano Urzad ds. Patentéw i Znakéw Towarowych jest federalnym
urzedem odpowiedzialnym za udzielanie patentéw na wynalazki oraz rejestrowanie znakow
towarowych. Podkres$lmy, Ze rolg urzedu jest jedynie wydawanie decyzji o przyznaniu ochrony,
ale nie jej egzekwowanie. To spoczywa wytgcznie na uprawnionym.

Zgtoszenia mozna dokonac¢ elektronicznie, korzystajac z Trademark Electronic Application
System (TEAS) dostepnego pod adresem http://www.uspto.gov/teas. Oceniajac nadestane
zgloszenie Urzad moze odmoéwic udzielenia ochrony z kilku powodéw. Najczestsza przyczyng
jest uznanie przez eksperta urzedu, ze zachodzi ryzyko pomytki pomiedzy zgtaszanym znakiem
a znakiem juz zarejestrowanym (w tym takze znakiem zgloszonym wcze$niej) na rzecz innej
osoby. Takie ryzyko ma miejsce gtdwnie wtedy, gdy same znaki sg podobne a towary lub ustugi,
ktére majg by¢ nimi oznaczane s3 powigzane do tego stopnia, Ze klienci omytkowo sadziliby, ze
pochodza z tego samego Zrdédta%. Ponadto, Urzad moze odmoéwié rejestracji je$li uzna, iz znak
jedynie opisuje geograficzne pochodzenie towaru badZ ustugi, jest obrazliwy, stanowi tytut
ksigzki badz filmu albo stowem z jezyka obcego, ktére po przettumaczeniu bedzie opisowym lub
powszechnym okres$leniem danego towaru lub ustugi.

Ochrona Twojego Znaku Towarowego

Przy rozpoczynaniu dziatalno$ci gospodarczej w USA, dbato$¢ o wlasnosé intelektualng jest
bardzo istotna. Je$li chodzi o znaki towarowe, mozna wyr6zni¢ cztery kroki na drodze do
efektywnej ich ochrony:

e wybor ,silnego” znaku;
e uzywanie tego znaku w obrocie handlowym;
e monitorowanie korzystania ze znaku;

e egzekwowanie ochrony wynikajacej z rejestracji.

Wybér ,silnego” znaku

Przewaznie najsilniejsza ochrone zapewnia wybdr znaku, ktéry mozna okres$li¢ mianem
,Silnego”, o wysokiej zdolnosSci odrézniajacej. Pod wzgledem tego kryterium mozna podzieli¢
znaki na cztery grupy (od najmocniejszego do najstabszego): (1) fantazyjne (w tym tzw.
»arbitralne”); (2) sugerujace; (3) opisowe; (4) rodzajowe. Kategoria, w ktorej znajdzie sie znak

96 http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf
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ma wptyw nie tylko na to, czy uda sie go zarejestrowac, ale rdwniez na szanse skutecznego
egzekwowania wylgcznosci.

Znaki fantazyjne ze swej istoty pozwalaja na odréznianie towardéw, gdyz albo stanowig
neologizmy, albo stowa, ktére nie kojarza sie z towarem, dla ktérego sa zastrzegane (znak zostat
arbitralnie przypisany do towaru). Im bardziej ,twérczy” iniespotykany bedzie znak, tym
wieksza szansa, Ze bedzie zarejestrowany i uznawany za znak ,silny”. Druga dobrg mozliwos$ciag
jest znak sugerujacy cechy towar6w, ale ich nie opisujacy. Takie znaki przewaznie uznawane sg
za silne irejestrowane bez przeszkdd. Z kolei znaki opisowe to gtéwnie stowa lub ilustracje,
ktére opisujg towar lub ustuge i sa przewaznie uznawane za znaki stabe. W rezultacie trudno
jest uzyskac¢ rejestracje w Urzedzie ds. Patentéw i Znakéw Towarowych a nastepnie skuteczne
dochodzi¢ swoich praw. Ostatnia kategoria, to znaki rodzajowe, ktére nie nadajg sie do
rejestracji. Stowa i wyrazenia rodzajowe, ktére sg uzywane powszechnie do nazywania danego
towaru lub ustugi. Warto zauwazy¢, Ze nawet fantazyjne lub arbitralne znaki moga z czasem stac
sie nazwami rodzajowymi, je$li uprawniony nie postepuje ostroznie. Uzywanie znaku musi
miesci¢ sie w okres$lonych ramach ipodlega¢ nadzorowi. Jesli znak towarowy nie bedzie
funkcjonowat w obrocie handlowym zgodnie ze swoim przeznaczeniem (identyfikacja
pochodzenia towaréw), moze przeksztatci¢ sie w znak rodzajowy.

PRZYKEADY ZNAKOW TOWAROWYCH:

Fantazyjny: Opisowy:

EXXON dla ropy naftowej FRUITY (OWOCOWY) dla deseréw owocowych
Arbitralny: Rodzajowy:

APPLE (JABLKO) dla komputerow SKI (NARTY) dla sklep6w narciarskich

ESCALATOR (RUCHOME SCHODY) dla
Sugerujacy: schodow ruclllomych (przyktad  znaku

) ) fantazyjnego, ktéry zmienit sie w rodzajowy)
COPPERTONE (MIEDZIANY ODCIEN) dla

olejku do opalania

Jesli wybrany znak wydaje sie by¢ wystarczajaco “silny” warto jeszcze przeprowadzic
poszukiwania w bazach Urzedu ds. Patentéw i Znakéw Towarowych i sprawdzi¢, czy kto$ nie
zarejestrowal juz takiego znaku. Na stronie internetowej Urzedu znajduje sie bezptatne
narzedzie do przeszukiwania zasobdéw Urzedu o nazwie Trademark Electronic Search System
(TESS), pozwala ono przejrze¢ nie tylko znaki, na ktére udzielono juz ochrony, lecz takze ztoZone
wnioski. Aby uzyska¢ pelny obraz sytuacji rekomenduje sie dodatkowe poszukiwania za pomocg
wyszukiwarek internetowych np. Google. T3 drogg mozna trafi¢ na znaki, ktére co prawda nie
zostaty zarejestrowane, lecz sag od dawna wykorzystywane w obrocie handlowym przez osobe
trzecig. Oceniajgc podobienstwo dwoéch znakéw nalezy bra¢ pod uwage kilka czynnikow:
brzmienie znaku, jego wyglad, znaczenie znaku, efekt handlowy wywierany przez dany znak.
Przyktady tych czynnikow mozna znalez¢ w informacji przygotowanej przez Urzad, dostepne;j
pod adresem http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf.
W razie wybrania znaku, ktéry wydaje sie by¢ ,silny” oraz nienatrafienia na zaden podobny
znak, nalezy rozpoczaé procedure rejestracji.
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Uzywanie znaku towarowego

Ustalenie znaku, jakim chcemy sie postugiwaé to oczywiscie nie wszystko. Aby ochrona byta
utrzymywana konieczne jest jeszcze rzeczywiste uzywanie go w obrocie handlowym. W zakres
uzywania znaku wchodzi umieszczanie go na samych towarach lub opakowaniach
i w reklamach. W celu powstrzymania innych od korzystania z danego znaku towarowego lub
znaku podobnego do niego, nalezy wiec postugiwac sie znakiem w spos6b aktywny, bo w innym
wypadku wyegzekwowanie wylacznosci moze okaza¢ sie problematyczne. Jesli znak jest juz
zarejestrowany w Urzedzie ds. Patentéw iZnakéw Towarowych to nalezy zawsze korzystac
zoznaczenia ® po znaku. Jednakze, jes$li znak nie zostal zgloszony do Urzedu albo
rozpatrywanie zgloszenia znaku jest jeszcze w toku, mozna postugiwaé sie skrétem TM (trade
mark) lub SM (service mark) po znaku, co stanowi sygnal, Ze dane oznaczenie jest uzywane
w roli znaku towarowego.

Monitorowanie korzystania ze znaku

Po ztozeniu wniosku o udzielenie ochrony a nawet po jej otrzymaniu, wazne jest aby regularnie
sprawdza¢, czy osoby trzecie nie korzystaja z tego znaku albo ze znaku do niego podobnego.
Nalezy podkresli¢, ze rolg Urzedu ds. Patentéw iZnakéw Towarowych nie jest dochodzenie
ochrony w razie naruszenia prawa ze znaku towarowego. Urzad odrzuci jedynie pdZniejsze
zgloszenia obejmujace taki sam lub podobny znak towarowy. Jednak w niektoérych sytuacjach
moze doj$¢ do zarejestrowania podobnego znaku. Na przyktad w razie rozszerzania dziatalnosci
gospodarczej na inne branze moze okazal sie, ze dziata tam juz podmiot, ktory uzywa
podobnego znaku. Jak juz wczes$niej wspomniano nie wystarczy monitorowanie bazy Urzedu za
pomoca systemu TESS. Latwym sposobem moze by¢ korzystanie z narzedzi Google, takich jak
Google Alerts i Google Adwords w celu monitorowania, czy w sieci Internet kto§ postuguje sie
zarejestrowanym znakiem lub znakiem do niego podobnym.

Egzekwowanie prawa ze znaku

Jedynie uprawniony ze znaku towarowego ma prawo a zarazem obowigzek do egzekwowania
ochrony. Jesli okaze sie, ze osoba trzecia postuguje sie danym znakiem lub znakiem do niego
podobnym, nalezy skierowa¢ do niej wezwanie do zaniechania tych dziatan (“cease-and-desist
letter”) ijednocze$nie poinformowac, Ze w razie odmowy zostang wobec niej podjete kroki
prawne. Gdyby takie ostrzezenie nie przyniosto rezultatu, to niezbedne bedzie wytoczenie
powoddztwa przed sadem.

Naruszenie prawa ze znaku towarowego

Wiedza, czym jest naruszenie znaku towarowego jest wazna nie tylko dlatego, zeby wiedzie,
kiedy nasz znak jest naruszany, ale réwniez, Zeby nieSwiadomie nie narusza¢ znakdéw, do
ktérych prawa przystuguja osobom trzecim. Ogdélnie, przed wszczeciem postepowania sagdowego
nalezy wysta¢ albo otrzymaé wezwanie do zaniechania. Dopiero jesli takie wezwanie nie
powstrzyma osoby trzeciej przed dalszym korzystaniem ze znaku, wytoczenie powddztwa
o naruszenie praw do znaku towarowego nie tylko pozwoli wyegzekwowa¢ ochrone, ale tez

65



zapobiegnie przeksztatceniu sie znaku w oznaczenie rodzajowe. Aby dowie$¢, Ze osoba trzecia
narusza prawa do znaku, nalezy wykazac trzy elementy:

e istnienie chronionego znaku towarowego;
e uprawnienie do dysponowania tym znakiem;

e korzystanie przez naruszyciela z tego znaku do identyfikowania towardw lub ustug
w sposoéb, ktéry moze powodowaé pomytki9?.

Dwa pierwsze elementy s3 zwykle tatwe do spetnienia, tak dtugo jak dysponuje sie
zarejestrowanym znakiem towarowym. Trzeci element, a w szczeg6lnosci ryzyko pomytki jest
najtrudniejszy do wykazania. Sad, ktéry ocenia, czy faktycznie takie ryzyko w danym przypadku
ma miejsce, bierze pod uwage nastepujace elementy:

e sita znaku powoda;

e powigzanie z towarami lub ustugami, ktérych pochodzenie znak identyfikuje;
e podobienstwo znakow;

e dowody na ryzyko pomytki pomiedzy znakami;

o kanaty marketingowe, w ktérych wykorzystywane sg znaki;

e poziom uwagi klienta, ktéry nabywa produkty opatrywane spornymi znakami;

e intencje pozwanego, ktéry wybrat sporny znak do opatrywania nim swoich
towarow;

o prawdopodobienistwo rozwoju linii produktéw, ktére s3 opatrywane spornymi
znakamifs,

W Europie istnieje rozrdéznienie na “zwykite” znaki oraz takie, ktére maja juz pewng ,renome”.
Jednakze w USA wszystkie znaki towarowe chronione sg widentyczny sposo6b. Naturalnie
dysponowanie renomowanym znakiem towarowym przynosi pewne korzysci. Przede wszystkim
firma, ktéra dysponuje tak renomowanym znakiem jak np. APPLE przewaznie dysponuje
$rodkami finansowymi, ktére pozwalajg na egzekwowanie ochrony. Poza tym, jest to pomocne
przy wykazywaniu, Ze faktycznie dochodzi do ryzyka pomyiki po stronie klientéw. Bardziej
jednoznaczne s3 tez intencje naruszyciela, gdyz powinien on mie¢ swiadomo$¢, ze na rynku
funkcjonuje juz taki znak. Z drugiej strony, wada dysponowania renomowanym, a jednocze$nie
powszechnie znanym znakiem jest ryzyko, Ze fatwo moze stac¢ sie on oznaczeniem rodzajowym,
jak np. ESKALATOR (ESCALATOR) lub ASPIRYNA (ASPIRIN).

Ponizej przedstawiono przyktady dwoéch logotypow, w przypadku ktorych podobienistwo
samych znakéw oraz produktéw, ktére byty nimi oznaczanie, byto tak duze, ze powo6d uzyskat
zabezpieczenie tymczasowe (stuzy ono tymczasowemu uregulowaniu obowigzkéw pozwanego
na czas trwania procesu) %.

97 A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198, 210 (3rd Cir. 2000).
98 Homeowners Grp., Inc., v. Home Mktg. Specialists, Inc.,, 931 F.2d 1100, 1106 (6th Cir.1991).

99 Kraft Foods Grp. Brands LLC v. Cracker Barrel Old Country Store, Inc., 735 F.3d 735 (7th Cir. 2013) (Kraft Foods

uzyskat zabezpieczenie tymczasowe w zakresie sprzedazy przez Cracker Barrel Old Country Store produktéow
spozywczych pod nazwa Cracker Barrel, ktéra jest zarejestrowanym znakiem Kraft).
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Porady dotyczace ochrony znakéw towarowych

e Przejrzyj wszystkie oznaczenia, jakimi sie postugujesz i zarejestruj te, ktére moga by¢
znakami towarowymi;

e Zarejestruj takie oznaczenia, ktére moga by¢ interesujace dla oséb trzecich;
e Nieustannie monitoruj korzystanie ze znaku towarowego, takze w sieci Internet;

e Uzywaj oznaczenia rodzajowego produktéw w potgczeniu ze znakiem towarowym,
aby on sam nie stat sie okre$leniem rodzajowym;

e Nie uzywaj znaku towarowego jako czasownika.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod nastepujgcymi adresami:
http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started /trademark-basics oraz
http://www.uspto.gov/inventors/assessment (Intellectual Property Awareness Assessment
tool)
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Czym jest szata graficzna towaru (trade dress)?

Szata graficzna to ogélny wyglad i wizerunek, jaki produkt danego przedsiebiorstwa ma na
rynkul00, Na szate graficzng typowo sktadajg sie: opakowanie, etykieta, dizajn i wystrdj wnetrz.
Sad Najwyzszy wyjasnit, ze to pojecie obejmuje pelen wyglad i ogdlny wizerunek produktu,
awiec jego rozmiar, ksztatt, kolorystyke, materiat, grafike, a nawet szczegélne techniki
sprzedazy!0l. Tak jak znak towarowy, szata graficzna moze zosta¢ zgtoszona w Urzedzie ds.
Patentéw i Znakdw Towarowych. Zgtoszenie szaty graficznej sktada sie z takich samych czesci,
co zgtoszenie znaku towarowego. Niemniej, nawet je$li szata graficzna nie zostanie zgtoszona to
podlega ona ochronie na podstawie 15 U.S.C. § 1125(a), oile jest réwnocze$nie
charakterystyczna i niefunkcjonalnal®2. Przyktadami chronionej szaty graficznej sa:

e wyglad klasycznego samochodu;
e wizerunek lampy;

o oktadka ksigzki;

e projekt oktadki magazynu;

e dizajn klamki;

e dizajn torby;

e dizajn pary butow;

e wizerunek pluszowego misia;

e wizerunek konsoli do gier103,

Z kolei w nastepujacych przypadkach nie powiodlo sie uzyskanie ochrony na szate graficzna:

e czerwono-niebieskie paski na biatych skarpetkach;

e niebieska kropka na zaréwce;

o fioletowy kolor dla benzyny;

e 706Mty i pomaranczowy kolor dla sptawikéw wedkarskich;
e niebieskie kapsutki farmaceutycznel04.

Naruszenie szaty graficznej

W przypadku ewentualnego naruszenia szaty graficznej, nalezy wykaza¢ dwa gtéwne elementy,
jesli jest ona zarejestrowana, oraz trzy, jesli nie jest. Jezeli nie dokonano rejestracji, trzeba
wykaza¢, ze szata graficzna nie stanowi funkcjonalnej cechy produktu. Nie jest to wymagane
w sytuacji, gdy zarejestrowano szate graficzng w Urzedzie ds. Patentéw i Znakéw Towarowych,
poniewaz wtedy domniemuje sie, ze Urzad sprawdzit juz kwestie ewentualnej funkcjonalnosci
(na naruszycielu spoczywa ciezar wykazania, ze Urzad popetnit btad). Po drugie, niezaleznie od
rejestracji, nalezy wykaza¢, ze szata graficzna faktycznie sie wyrdznia oraz ze ma drugie
znaczenie (podobnie jak w sprawach dotyczacych znakéw towarowych). Po trzecie wreszcie,
trzeba dowie$¢, iz sporna szata graficzna moze prowadzi¢ do pomytek klientéw w zakresie

100 Black’s Law Dictionary, Trade Dress (10t ed. 2014).
101 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 765 n.1 (1992).

102 https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/trade-dress/

103 J, Thomas McCarthy, § 8:4.50. Examples of trade dress in McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.)
(last updated Mar. 2015).

104 § 5:10. Przyktady ochrony szaty graficznej nie nadajqcych sie do ochrony w przekonaniu sqdéw, zob. Trade Dress
Protection (2 ed.) (last updated June 2014).
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pochodzenia danego towaru. Badanie tego aspektu wyglada tak samo jak w przypadku znakéw
towarowych. Identyczne s3 tez roszczenia, ktére przystuguja uprawnionemu ze znaku
towarowego i szaty graficznej produktu.
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