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Polska Agencja

Inwestycjii Handlu
Grupa PFR

Kim jesteSmy?

JesteSmy pierwszym punktem kontaktu dla eksporteréw i inwestoréw, dziatajgcym na
kilkudziesigciu rynkach $wiata. Doradzamy bezptatnie na rzecz rozwoju i promociji pol-
skiej przedsigbiorczosci.

Naszqg misjq jest zwigkszenie naptywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do kraju
oraz zasiegu i dynamiki umigdzynarodowienia polskich przedsigbiorstw. Dziatamy
zardwno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

20+ 70+ 200+

lat doSwiadczenia rynkow ekspertow

& ]

Wspieramy rozwoj i wizerunek polskich

przedsigebiorcow

Q edukujemy SR~ Wwspdbtpracujemy 8 tgczymy

| (m.in. webinariq, 8 8 z administracjq L z organizacjami
|(O\8 podcasty, szkolenia) NO“ publiczng 8 8 wsparcia biznesu

wspotpracujemy organizujemy weryfikujemy
z partnerami misje partneréw
regionalnymi gospodarcze biznesowych

Myslisz o ekspansji zagranicznej? Pora zaczqg¢ dziatac!

Pomozemy w:

e Analizie potencjatu eksportowego i przygotowaniu strategii ekspansji,
e Weryfikacji kontrahentow i partneréw biznesowych,

e Poznaniu kultury biznesowej,

e Organizowaniu spotkan B2B z kontrahentami,

® Promociji biznesu.

Skontaktuj si¢ z nami

@ Formularz kontaktowy @ china@paih.gov.pl


https://www.paih.gov.pl/kontakt/formularz_kontaktowy/
https://www.paih.gov.pl/kontakt/formularz_kontaktowy/
mailto:china@paih.gov.pl
mailto:china@paih.gov.pl
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Cotojest
Z/NAK TOWAROWY?

Znak towarowy to wykorzysty-
wane od dekad w handlu specjalne
oznaczenie, ktorego celem jest
jednoznaczne identyfikowanie
towardéw i ustug nalezacych do Znaki towarowe moga
jednego przedsiebiorcy i od- przybiera¢ rézne formy.
roznianie ich od oferty innych
firm. Innymi stowy: celem ut-
worzenia konceptu znakow
towarowych jest udzielenie
ochrony prawnej wytacznosci
na rynku na dziatanie pod dang
marka.

Najczesciej stosuje sie znaki:
stowne, graficzne, stowno-
graficzne, dzwiekowe,
pozycyjne, przestrzenne czy
multimedialne.

Znakitowarowe to elementy kluczowe
z punktu widzenia mozliwosci ekspansii,
budowy wartosci firmy, wizerunku i reputacji marki
narynku.
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Dlaczegg warto
CHRONIC ZNAK
TOWAROWY?

Ochrona przed konkurencjg, nieuczciwg
konkurencja i podrobkami. Rejestracja znaku
towarowego daje przedsiebiorcy wytaczne
prawo do uzywania go w obrocie gospodar-
czym na danym terenie i w ramach konkret-
nych produktow. Oznacza to, ze zaden inny
podmiot nie bedzie mdgt oznacza¢ swoich
artykutdw czy ustug w podobny sposdb. Jesli
natomiast wprowadzi do obrotu marke
identyczna lub podobnag, wtasciciel znaku to-
warowego bedzie miat narzedzia prawne do
zwalczania nieuczciwego naruszyciela.

Ochrona przed ,ztodziejami marki” - dyspo-
nujac marka zarejestrowang na wytacznosc,
odbierasz pole dziatania ,ztodziejom marki”.
Sa rynki, gdzie proceder kradziezy marek jest
wcigz popularny. Warto wiedzie¢, ze od-
zyskiwanie praw do znaku moze byc
kosztowne i dtugie - taniej i szybciej jest za-
rejestrowac jg z wyprzedzeniem.

Mozliwos¢ dochodzenia roszczen. Prawa
wytaczne na znak towarowy daja jego wtas-
cicielowi nie tylko narzedzia prawne do walki
z nieuczciwymi naruszycielami, ale takze
prawo zadania zaprzestania nieuczciwych
dziatan, odszkodowania za naruszenie,
a nawet wydania przez sad zakazu dalszego
uzywania znaku.

Korzysci marketingowe. Prawna ochrona
znaku towarowego to takze element bu-
dujacy pozycje rynkowa marki - jej zasieg
i wartos¢ ekonomiczna. Marka to jeden z naj-
cenniejszych zasobow firmy.

® \Wzrost wartosci firmy. Znaki towarowe zwiek-

szajg wartosc firmy poprzez postrzeganie jej
jako bardziejwiarygodnejiprofesjonalnej.

Wieksze zaufanie klientow. Firma inwestujaca
w ochrone swoich znakdéw towarowych ob-
darzana jest wiekszym zaufaniem przez jej kli-
entdw. W ten sposdb prawa ochronne
komunikujg jakos¢ oferowanego produktu
czy ustugi.

Mozliwos¢ rozwoju biznesu na rynkach
zagranicznych.  Rejestracja  znaku  to-
warowego w Unii Europejskiej lub na innych
kluczowych rynkach zagranicznych daje
przedsiebiorcy mozliwos¢ ekspansji na te
rynkiorazudzielania licencjina obrot towarami
oznaczonymi dang marka lokalnemu partne-
rowi.

Mozliwos¢ sprzedazy lub licencjonowania
znaku towarowego. Zarejestrowany znak to-
warowy jest wartosciowym aktywem, ktory
mozna sprzedac lub licencjonowac innym
przedsiebiorcom oraz spdtkom powigzanym
z wtascicielem znaku. Dzieki temu moze on
generowac dodatkowe przychody.

Mozliwosc wejscia w najlepsze kanaty dystry-
bucji. To aspekt szczegdlnie wazny w Chi-
nach. Wielu tamtejszych operatoréw handlu
elektronicznego i tradycyjnego warunkuje
przyjecie produktu do dystrybucji przed-
stawieniem Swiadectwa ochrony znaku.
Oczekuja takze licencji uprawniajagcej lokalny
podmiot do dystrybucji konkretnej marki.
W ten sposob dana sie¢ handlowa lub plat-
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forma e-commerce zapewnia lokalnym kon-
sumentom pewnosc¢, ze kupujg produkt ory-
ginalny, pochodzacy z autoryzowanych przez
producenta kanatow dystrybuciji.

Ochrona graniczna znaku. Jest to bardzo
wazne i niedoceniane narzedzie kontroli im-
portu i eksportu produktow oznaczonych
znakiem towarowym. Dzigki temu narzedziu
prawnemu wtasciciel znaku towarowego
moze zablokowac nieautoryzowany import
lub eksport oznakowanych artykutow.

Zabezpieczenie interesdow importera na rynku
zagranicznym. Posiadajac wytaczne prawa na
znak towarowy na rynku zagranicznym, im-
porter ma pewnos¢, ze inwestujac
w promocje danej marki na tym rynku, bedzie
jedynym podmiotem korzystajacym z war-
tosci marki.
Mozliwos¢  skorzystania z  programow
wsparcia eksportu lub programéw pomocy
w ekspansji. Coraz czesciej krajowe instytucje
wspierajac eksporterow, wymagaja posia-
dania rejestracji znakdw  towarowych,
by uczestniczy¢ w misjach gospodarczych.

Prawo pierwszenstwa do domeny. Rejestracja
znaku towarowego w wielu przypadkach
utatwia odzyskanie domeny internetowe;j.
Dla przyktadu - walczagc o domeng w Chinach,
nalezy udowodnic, ze jest sie wtascicielem lub
posiadaczem praw do znaku towarowego,
uzywanego w domenie. Posiadacz swia-
dectwa rejestracji znaku towarowego ma
zatem duze szanse na jej odzyskanie.

Przycigganie inwestorow. Prawo do ochrony
znaku towarowego moze byc atutem, gdy
bedziesz szukaC inwestora. Pokazuje to,
ze przedsiebiorca traktuje swdj biznes

powaznie, inwestuje w niego i dba o jego
ochrong prawng, a tym samym o zyski firmy.

Marka jako zastaw. W wielu krajach, w tym
w Chinach, znak towarowy moze byc¢ przed-
miotem zabezpieczenia, np. kredytu udzie-
lonego przezbank.
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Jesli producent odwleka moment ztozenia
whiosku 0 ochrone swojego znaku towarowego,
zgadza sie tym samym na wiele mozliwych
naruszen, powodujac ryzyko uzyskania rejestracji
takiego samego znaku przez  osoby
nieuprawnione i narazajac sie jednoczesnie na
powazne ograniczenia dziatania na rynku lub
straty finansowe. Z tego wtasnie powodu
planujagc wprowadzenie nowej marki czy eks-
pansje na kolejny rynek, nalezy odpowiednio
wczesniej zadbac o zabezpieczenie praw do
znaku towarowego - najlepiej jeszcze przed
faktycznym rozpoczeciem sprzedazy w wy-
branym kraju.
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Jak dobiera sie produkty do
ochrony pod dang marka?

CZYMJEST

KLASYFIKACJA NICEJSKA?

Przed przedsiebiorca planujacym zgtosic znak
do ochrony stoi kilkka decyzji do podjecia - na
przyktad na jakich terytoriach zgtaszac¢ znak,
w jakiej kolejnosci, ale przede wszystkim jakie
produkty zgtaszac¢. Dos¢ czesto zdarza sig, ze po
sukcesie rynkowym danej marki jej
wtasciciel decyduje sie wyko-
rzysta¢ jej znajomos¢ do
powiekszenia udziatow
rynkowych czy wejscia
w nowy segment. Dob-

Klasyfikacja nicejska

goriach moze skutkowac koniecznoscig obrony
nieuzywanego znaku w przysztosci. Wiemy, jak
temu zaradzi¢. Wyznajemy zasade #Filelst®,
co w tym kontekscie oznacza, ze tatwiej znaku
bronic, nizwalczy¢ ojego ochrone.

Ustalajac, jakie produkty maja
by¢ chronione pod dana

marka, wskazuje sie
konkretna klase, do ktorej
przynaleza. Klasy od-

. . . zwierciedlajg  system
Lym przyﬁadempsat“taJ znakéw towarowych zawiera orzyporzadkowania
kosmel'lty. L Odczft' 45 Kklas zgtoszeniowych: oroduktéw  wedtug
OWO linla Moze doty-
. . jetej lobalnie
Kosmetvkow Ko przyjetej g
caye KOSMELROW KO 34 klasy produktowe klasyfikacji ~ towarow

lorowych, potem asor-
tyment poszerza sig
0 game produktow do
pielegnacji ciata, by na
koncu pod dang marka pro-
mowane byty tez ubrania.

Gdy w momencie zgtaszania znaku
wtasciciel firmy ma podobne plany, warto
rozwazy¢ zgtoszenie znakow we wszystkich klas-
ach. Jest tylko jedno ,ale” - w systemie ochrony
znakow towarowych umozliwia sie wygaszanie
ochrony znakom nieuzywanym, co oznacza, ze za-
rejestrowanie znaku ,na wyrost” w nowych kate-

oraz i
11 klas ustugowych.

ustug. Wykaz ten
czesto nazywany jest
klasyfikacjg nicejska to-
waréw i ustug. Zostat
ustalony na mocy porozu-
mienia  nicejskiego z dnia
15 czerwca 1957 r. i jest zarzadzany
przez S'wiatowq Organizacje Wtasnosci Inte-
lektualnej. Dopasowaniem produktow do klas
zajmuje sie profesjonalny petnomocnik, taki jak
Trademark Partners, pomagajacy przygotowac
i ztozy¢ wniosek o rejestracje marki w Chinach.
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ZNAKI TOWAROWE W CHINACH

Jakie znakimozna
zgtaszac do ochrony
W CHINACH?

Najczesciej spotykanymi rodzajami znakow
towarowych zgtaszanychw Chinach sa:

® znaki stowne - zawierajace tacinska lub
chinska transkrypcje znaku albo obie jed-
noczesnie,

® stowno-graficzne - zawierajgce element
graficzny znaku wraz z tacinska lub chinska
transkrypcja znaku albo obiema jedno-
czesnie,

| -

® cyfry,

&l

il L/~

U

® znakigraficzne (ikony, symbole, logo),

® domeny internetowe,

® dzwieki,

® unikalne kombinacje koloréw,

® trojwymiarowe ksztatty.

Zgtasza¢ mozna takze znaki skomponowane
jako kombinacje ww. elementow, przy czym
catosc musi byc¢ na tyle unikalna, by Chinski Urzad
ds. Znakoéw Towarowych uznat ich charakter
odrdzniajacy i w konsekwencji przyznat ochrone.

12
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ZNAKITOWAROWE W CHINACH

Jakie WARUNKI
musi spetniac znak towarowy?

Aby skutecznie zarejestrowac znak towarowy
w Chinach, oznaczenie to powinno spetniac
ponizsze wymogi:

Zgodnosc z prawem - zgtaszany do ochrony znak towarowy musi spetniac
wymogilokalnego prawa. Miedzy innymi nie moze byc¢ identyczny ani podobny
do nazwy lub flagi panstwa, nazwy i logo chinskich agencjirzadowych, logo

i hymnu chinskiej armii ani konkretnych lokalizacjilub znanych budynkow,
bedacych siedzibag tego typuinstytucji,do logo Czerwonego Krzyza orazinnych
organizacji o charakterze miedzynarodowym; ponadto znak nie moze zawierac
tresci dyskryminujgcych ktorgkolwiek narodowosc ani stanowi¢ nadmiernej
reklamy. Wszystkie te ograniczenia zwane sg przestankami bezwzglednymi
odmowy rejestracji znaku.

Charakter odrozniajacy - znak towarowy powinien byc tatwy do odroznienia

w ramach towaroéw lub ustug jednego producenta od towardw lub ustug innego
podmiotu oraz nie moze naruszac praw wtasnosciintelektualnejinnego
podmiotu. Czyli prosciej - musi on byc¢ na tyle charakterystyczny, by Chinski
Urzad ds. Znakow Towarowych uznat, ze mozna mu udzieli¢ ochrony, bo nie
zachodziryzyko pomylenia tego znaku zinnym znakiem z tej samej branzy.

Znak nie powinien by¢ podobny do innego znaku o uznanejrenomie
i zasiegu rynkowym:.

Znak nie powinien zawierac elementéw opisowych czy myli¢ odbiorcéw co do
swojego charakteru (znaki nie moga wprowadzac¢ konsumentéw w btad co do
charakteru, jakosci, pochodzenia geograficznego lubinnych cech towarow).

Dostepnosc - znak towarowy musi by¢ dostepny do rejestracji, co nalezy
sprawdzi¢ w oficjalnej bazie znakéw krajowego Chinskiego Urzedu

ds. WtasnosciIntelektualnej (CNIPA), ktora zawiera informacje zarowno o juz
zarejestrowanych znakach towarowych, jak i tych wstepnie zaakceptowanych,
aplikacjach odrzuconych oraz o innym statusie.

Znak spetnia wszystkie pozostate przestanki pozwalajgce na udzielenie mu
ochrony zgodnie zlokalnym prawem.
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"ZNAKI TOWAROWE W CHINACH

KTO powinien
zgtosi¢ znak do
ochronyw

Chinach?

Dopoki znak nie zostanie zarejestrowany
w Chinach, w $wietle tamtejszego prawa firma nie
dysponuje w stosunku do niego zadnymi prawami
ochronnymi. Z tego powodu koniecznosc
rejestracji znaku towarowego dotyczy zaréwno
firm eksportujgcych produkty lub ustugi na rynek
chinski, jak i importerow zlecajacych produkcje
bezposrednio do chinskich fabryk, a takze firmjuz
dziatajacych lub planujacych biznes z chinskimi
partnerami.

DLACZEGO nalezy zarejestrowac
znak towarowy w Chinach?

W przypadku rejestracji znaku towarowego
w Chinach zastosowanie znajduje tzw. zasada
,Kto pierwszy, ten lepszy” (ang. first-to-file),
zgodnie zktora tamtejszy urzad w pierwszej kolej-
nosci rozpatruje wniosek o rejestracje znaku
ztozony przez osobe, ktdra pierwsza wystgpi
zwnioskiem o ochrone. Z tej przyczyny wiele firm
wcigz wpada w putapke niezarejestrowania swo-
jego znaku towarowego odpowiednio wczesnie,
co wystawia je naryzyko licznych naruszen.

Nierzadko okazuje sie, ze firma, chcac roz-
poczac¢ interesy z Chinami, nagle dowiaduje sieg,
ze jej znak towarowy zostat juz wczesniej za-
rejestrowany przez inng chinska firme. Tego
rodzaju taktyczne rejestracje okreslane sa jako
tzw. rejestracje w ztej wierze, poniewaz czesto
okazuje sige, ze producent z Chin dokonuje
rejestracji z bezposrednim zamiarem jej
pozniejszego odsprzedania z duzym zyskiem.
Jesli zagraniczny przedsigbiorca nie zajmie sie

rejestracja znaku towarowego w Chinach
zwyprzedzeniem, w konsekwencji moze to ogra-
niczy¢ swobode jego dziatalnosci. Mozliwa jest
sytuacja, gdy brak praw do znaku catkowicie
wykluczy wejscie na rynek chinski w przypadku
eksporterow do tego kraju. Firmy importujace
z Panstwa Srodka moga byé narazone na ryzyko,
gdy posiadacz znaku zablokuje odprawe to-
warow sygnowanych tym logo w chinskich urze-
dach celnych.

To wszystko decyduje o tym, ze jak najszybsza
rejestracja znaku towarowego lezy w bezposred-
nim interesie zagranicznych producentow, po-
zostajac najskuteczniejszym narzedziem bezpie-
czenstwa i ochrony znakdéw towarowych na rynku
chinskim.

14
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CHINSKA WERSJA ZNAKU

Wazna informacja dla zagranicznych producentow wchodzacych na rynek
chinskijest to, ze rejestracja znaku towarowego zapisanego alfabetem
tacinskim nie chroni go w petni przed nieuprawnionym uzyciem

|

w jezyku chinskim.

| Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy lokalny dystrybutor utworzy chinski
odpowiednik marki, po czym zgtosi go do ochrony nasiebie, a nastepnie

wykorzystujac miedzynarodowa reputacje oryginatu, wypromuje sobie ,swoj’

H

chinski brand, stawiajac producenta na strategicznie bardzo niekorzystne;
pozycji, szczegolnie w sytuacjizakonczenia wspotpracy. Narynku jest wiele
przyktadow takich przypadkow.

Ztegoizwieluinnych powodow, ktore szerzej tutaj opisujemy,
rekomendowang praktyka jest rejestrowanie rowniez chinskich wers;ji
zagranicznych znakow towarowych.

Czy dziatajgc w Chinach,
MUSZE MIEC CHINSKI
ODPOWIEDNIKMOJEGO ZNAKU?

Chinskie prawo tego formalnie nie wymaga,
pozostawiajgc swobode wyboru przedsigbiorcy.
Zwielu powodow dobrze jest jednak miec chinski
odpowiednik znaku. W tym miejscu szczegodlnie
warto wymienic dwa z nich.

Pierwszym jest fakt, ze Chinczycy postuguja
sie na co dzien chinskimiznakami, a nie alfabetem
tacinskim, co sprawia jednoczesnie, ze znacznie
lepiej i szybciej zapamietuja nazwy chinskie niz
te zapisane w oryginale.

Druga, by¢ moze jeszcze wazniejsza
przestanka, jest to, ze wszystkie raporty
wyszukiwania w internecie pokazuja,
iz podczas wyszukiwania jakiejs marki
w sieci Chinczycy zdecydowanie

czesciej wpisujg w przegladarke jej chinska
nazwe. Wobec tego postugiwanie sie tylko ory-
ginalng marka pozbawia Cig jednoczesnie szans
na dotarcie do wiekszej grupy klientow.
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JAK STWORZYC
DOBRA CHINSKA
MARKE -

odpowiednik mojego
branduw Chinach?

Powiedzmy to sobie jasno:

Stworzenie silnej marki,
ktoéra miataby dobre konotacje
ze Swiatem wartosci Twojego
brandu i produktu,
to sztuka.

Tym wigksza, im bardziej wysublimowane sa
Twoja grupa docelowa i Twoja marka. Chinska
nazwa, ktorg przyjmieszjako chinski odpowiednik
Twojej marki, musi by¢ ponadto mozliwa do
zgtoszenia do ochrony, co czyni jej kreacje
bardzo wymagajacym aktem sztuki stownej.

Wiecejtutaj: www.trademark.partners
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CHINSKA WERSJA ZNAKU

Istnieje kilka popularnych strategii tworzenia
chinskiego odpowiednika marki:

1

’

Nazwa marki ma podobne brzmienie do jej oryginatu, ale posiada dodatkowe
znaczenie, np. Coca Cola:

”7'0”/(@

(wymowa: ké kou ké le), comozna odczytac jako,posmakujipoczujszczescie”
lub , skosztujszczescia”.

Nazwa marki ma zamierzone znaczenie, ale jej brzmienie jest inne nizw oryginale,
np. Apple:

(wymowa: ping gud), co znaczy po prostu ,jabtko”.

Nazwa marki brzmipodobnie, ale nie posiada konkretnego znaczenia,
np.McDonald’s:

=

(wymowa: mai dang lao).

&]i

Nazwa markijest wynikiem potaczenia wyzej wymienionych metod - wowczas
moga w niej wystepowac pewne znaki charakterystyczne dla danej marki, np.

Hat]

Starbucks:

(wymowa: xing ba ke - uwaga litere ‘x’ nalezy czytac jako ‘s’)

Wiecej superciekawych
przyktadéw nato,

jak tworzone sg chifiskie TUTAJ
brzmienia marek, znajdziesz
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[ L[] L

\J

O czymjeszcze
MUSISZWIEDZIEC?

-

S

’

Jeslito nie Ty stworzysz chinska marke,
to zpewnoscia zrobi to Twdj dystrybutor,
a Ty straciszwptyw
najejbrzmienie iznaczenie.

Jest ponadto prawdopodobne, ze to on, anie Ty,
zgtosiznak do ochrony izacznie budowac jego
popularnosc. W przypadku, gdy z biznesowych

powodow rozstaniesz sie ztym partnerem,
to on zatrzyma swojg marke dla siebie.

Jesli chcesz
tego uniknag,
przejmij kontrole nad
skomponowaniem brzmienia

Twojej chinskiej marki i jej
zarejestrowaniem jako
pierwszy.

#Filelst®
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PROCEDURA REJESTRACIJI ZNAKU W CHINACH

JAKWYGLADA
PROCEDURA
rejestracji znaku

towarowego
w Chinach?

Jesli chcesz zgtosi¢ znak do ochrony w Chi-
nach, dostepne sa dwie sciezki rejestracji znaku
towarowego - przedsiebiorcy moga skorzystac
zprocedury krajowej lub miedzynarodowej.

KRAJOWY SYSTEM
REJESTRACII

Wiele miedzynarodowych
korporacji od lat zgtasza
wiele wnioskéw o ochrone

lokalnie w Chinach.

To dobra i rekomendowana
praktyka.

Aplikacja w systemie krajowym to naszym
zdaniem najkorzystniejsza forma zgtoszenia.
Polega na ztozeniu wniosku bezposrednio do
Chinskiego Urzedu ds. Znakow (CNIPA).
Takie dziatanie wymaga wsparcia profesjonal-
nego petnomocnika, poniewaz zadna zagra-
niczna firma ani osoba nie jest w stanie samo-
dzielnie przygotowac i ztozy¢ aplikacji o ochrone.

Zaletami aplikacji krajowej, bezposrednio do
Chinskiego Urzedu ds. Znakow (CNIPA), sg przede
wszystkim:

® szybkos¢ dziatania i krotki  czas
rozpatrzenia wniosku o ochrone;

® mozliwos¢ lepszego doboru produktdow
i ustug sposrod znajdujacych sie na liscie
zaakceptowanej przez CNIPA;

® Natychmiastowe ustanowienie petno-
mocnika, ktory w przypadku jakichkolwiek
problemow jest na miejscu i w bezposred-

nim kontakcie z Twoim biurem. To moze
mie¢ fundamentalne znaczenie w przy-
padku koniecznosci odwotania sie od
odmowy czy odpowiedzi na sprzeciw,
kiedy w krotkim czasie trzeba zgromadzic
dokumentacje wspierajaca odwotanie czy
odpowiedz do urzedu;

uzyskanie od razu po przejsciu procesu
chinskiego certyfikatu rejestracji marki,
ktory jest dokumentem wydanym przez
lokalny urzad, w jezyku chinskim. Taki doku-
ment ma znacznie szersze zastosowanie niz
zaswiadczenie wydawane przez instytucje
miedzynarodowe.

Wiecejinformacji o zastosowaniu
chinskiego certyfikatu znajdziesz

( TUTAJ )
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Procedura krajowa
obejmuje kilka etapow:

22

Ztozenie wniosku do CNIPA przez petnomocnika - zgtoszenie nalezy
sporzadzi¢ w jezyku chinskim.

Po ok. 4 tygodniach od ztozenia wniosku chinski urzad nadaje sprawie numer
rejestru przypisany do znaku towarowego.

Nastepnie wniosek zostaje poddany ocenie formalnejimerytorycznej, ktéra trwa
kolejne 3-4 miesigce. Badanie obejmuje istnienie przestanek do odmowy:
bezwzglednych (np. niezgodnosciz prawem) oraz wzglednych (konflikt zinnymi
wczesniej zgtoszonymiznakami, brak odréznialnoscilub inne powody).

Jesliurzad uzna, ze nie ma przeszkod, by znakowi udzieli¢ ochrony, upublicznia
swojg decyzje (jest to tzw. publikacja znaku) w oficjalnym elektronicznym
biuletynie urzedowym CNIPA (China Trademark Gazette). Wowczas rozpoczyna
bieg trzymiesieczny termin nawniesienie sprzeciwu (to jest tzw. okres
sprzeciwowy).

W przypadku odmowy CNIPA wydaje uzasadnienie decyzji. Przedsiebiorca ma
wowczas krotki czas na podjecie decyzji o odwotaniu sig i skierowaniu do urzedu
whniosku do ponownego rozpatrzenia. Dopiero na tym etapie jest mozliwosc¢
zataczenia licznej dokumentacji wspierajacej argumentacje wnioskujacego.

Jeslinikt nie wniesie skutecznego sprzeciwu, w ciagu kolejnych 3 miesiecy, liczac
od dnia publikacji decyzji, urzad wydaje ostateczne postanowienie o rejestracji
znaku towarowego w Chinach. Procedura krajowa konczy sie wydaniem
Swiadectwa rejestracji marki.

Wiecej tutaj: www.trademark.partners
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MIEDZYNARODOWY
SYSTEM REJESTRACIJI

Drugim, cho¢ mniej rekomendowanym spo-
sobem rejestracji znaku towarowego w Chinach
jest rejestracja miedzynarodowa w tzw. systemie
madryckim. Wodwczas nalezy ztozy¢ wniosek,
wskazujgc na terytorium Chin jako terytorium
zgtoszenia. Zgtoszen dokonuje sie poprzez kra-
jowy urzad patentowy (UPRP), a jednostka
odpowiedzialng za ich rozpatrywanie jest Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtas-

W przypadku procedury
miedzynarodowej zgtaszajacy

nie otrzymuje certyfikatu pot-
wierdzenia rejestracji znaku to-
warowego w Chinach. Taki doku-
ment wydawany jest automatycznie
wytacznie w zgtoszeniu bezposrednio

noscilntelektualnej (WIPO). krajowym.

Aby rozpoczaé procedure miedzynarodowa, Dodatkowo z uwagi na nieduze, ale
przedsigbiorca musi posiadaé krajowy lub re- jednakistniejgce réznice w klasyfikacji
gionalny znak towarowy zarejestrowany (badz produktow i ustug przyczyna odmowy
przynajmniej zgtoszony) w urzedzie patentowym rejestracji miedzynarodowej moze
jednego z terytoridw nalezacych do systemu byc¢ wskazanie produktu, ktdry nie jest
madryckiego (np. EUIPO). Wniosek rozszerzajacy akceptowany przez CNIPA.

o rejestracje znaku na teren Chin nalezy ztozyc¢
w ciggu 6 miesiecy, liczac od dnia zgtoszenia Kolejna wada zgtoszenia migdzynaro-
markiw Polsce lub w Europie. dowego jest brak wyznaczonego

lokalnego petnomocnika, ktoéry w ra-
zie odmowy od razu moze przygotow-
ywac¢ odwotanie, co ma duze zna-
czenie w kontekscie biegnacego
terminu  odwotania. W praktyce
zgtaszajacy, otrzymawszy odwota-
nie, w pospiechu szuka pomocy,
co nie zawsze konczy sie suk-
cesem.

W przypadku uzyskania rejestracji na drodze
procedury miedzynarodowej przedsiebiorca nie
otrzyma chinskiego certyfikatu rejestracji znaku.
Bedzie musiat dodatkowo wystgpi¢ o wydanie
tego dokumentu w ramach osobnego wniosku
kierowanego bezposrednio do CNIPA, co wigze
sie z kolejnymi miesigcami oczekiwania i do-
datkowymi kosztami. Mozemy w tym oczywiscie
pomaoc - doskonale wiemy, jak to robic.
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Zgtoszenie bez

posrednie vs WIPO -

CO JESTBARDZIEJ OPLACALNE?

Mimo ze zarowno chinski, jak i miedzynaro-
dowy system rejestracji znakéw towarowych
bazujg na miedzynarodowej klasyfikacji nicejskiej
produktdéwiustug, nalezy pamietac, ze w Chinach
sg one uszeregowane w klasy i podklasy, ktorych
nie uzywa sie na gruncie europejskim.

Fakt ten moze okazac sie problemem w trakcie
sktadania wnioskdw w systemie miedzynaro-
dowym, ktory uniemozliwia samodzielne ustale-
nie podklas - w tym przypadku zostaja one
wskazane odgornie przez weryfikatorow CNIPA,

TABELA POROWNAWCZA

co W pewien sposdb ogranicza mozliwosc
uzyskania ochrony znaku w petnym zakresie.
Z tego powodu skuteczniejszym i bardziej popu-
larnym rozwigzaniem okazuje sie rejestracja
poprzez system krajowy.

Zdarzajg sie takze roznice w dopuszczonych
do rejestracji produktach i ustugach, ktére moga
przesadzi¢ o petniejszym zabezpieczeniu znaku
w Chinach lub braku rejestracji w zgtoszeniu
miedzynarodowym z powodu wskazania produk-
tow nieakceptowanych przez CNIPA.

Okres
ochrony
prawnej znaku

10 lat

liczagc od dnia rejestracji

-+

10 lat

liczagc od dnia rejestracji

Chinski Urzad ds. Znakéw Towarowych (CNIPA)
rozpatruje wniosek od razu po jego wptynieciu.
Najszybsze procedury trwaja ok. 6 miesiecy od
ztozenia wniosku do wydania certyfikatu
(indywidualne przypadki, dodatkowo
+ w przypadku braku sprzeciwu czy komplikacji). I
L]

Szybkosé
rozpatrywania
wnioskuw
Chinach

Whiosek obstugiwany jest najpierw w WIPO i dopiero
po paru miesigcach odsytany jest do Chindo CNIPA
w celu petnego rozpatrzenia.

Sktadajac wniosek o ochrone znaku w Chinach przez
WIPO, nie wyznacza si¢ petnomocnika. W przypadku
odmowy stanowi to niematy problem, poniewaz
jedyna dopuszczalng forma apelacji lub odpowiedzi
na sprzeciw jest ztozenie dokumentéw bezposrednio
do CNIPA za posrednictwem lokalnego
petnomocnika. A poniewaz wnioskodawca, sktadajac
whniosek o ochrone, takowego nie wyznaczyt, musiw
pospiechu szuka¢ odpowiedniego przedstawiciela
przed CNIPA, jeslichce zdazy¢ z terminami.

Lokalny petnomocnik wyznaczony od razu,
niezwtocznie dostepny do dziatania
w przypadku problemow zrejestracja.

Lokalny
petnomocnik

Klasy (brak podklas), mniej precyzyjny wybor towaréow
i ustug (ryzyko wyboru produktéw spoza
standardowej listy CNIPA,
atym samym uzyskania odmowy).

Dobdr produktow zlisty standardowych
produktéw iustug przyjetychwramach
klasipodklas przez CNIPA.

Klasyfikacja

Wydawany od razu po rejestracji (ok. miesigc po
zarejestrowaniu znaku). Certyfikat wydawany
bez dodatkowych kosztéw (w cenie ustugi),
niezbedny do egzekwowania swoich praw
wynikajacych zrejestracjiznaku.

Brak certyfikatu. Aplikujacy mimo wszystko musi
wyznaczy¢ lokalnego petnomocnika i wystapi¢
zosobnym wnioskiem o lokalny certyfikat rejestraciji,
co wiaze sie z kilkumiesiecznym oczekiwaniem
i dodatkowymikosztami.

Chinski
certyfikat

=+
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lle kosztuje

rejestracja marki
w Chinach?

Catkowity koszt przygotowania i ztozenia
whniosku o ochrone znaku towarowego w Chinach
zalezy od liczby zgtaszanych znakdw i klas ujetych
w jednej aplikacji. Otrzymasz od nas solidne ra-
baty przy jednoczesnym zgtaszaniu wielu znakow,
wielu klas lub na roznych terytoriach. Szczegoty
znajdziesz w naszym cenniku.

Dlaczego dobor
odpowiednich klas
produktow iustug
jest wazny?

Wazng informacjg dla zagranicznych firm
rejestrujgcych swoje znaki w Chinach pozostaje
fakt, ze chinska lista produktow i ustug mozliwych
do ochrony rézni sie - w nieduzym stopniu, ale
zawsze - w szczegotach od listy obowigzujace;j
w ramach klasyfikacji nicejskiej, co okazuje sie
niezwykle istotne w kontekscie bezposrednich
zgtoszen w tym panstwie. Najwieksza roznica jest
samo uporzadkowanie produktow i ustug. O ile
w Chinach przypisano je do klas i podklas, o tyle
w systemie miedzynarodowym wyszczegolnia sie
wytacznie klasy. Tylko odpowiedni dobodr klas
produktow i ustug zapewnia petng ochrone marki
za Wielkim Murem.

W chinskim urzedzie patentowym nie ma po-
nadto mozliwosci rozszerzania ochrony znaku na
nowe towary lub ustugiw pdzniejszym czasie. Jesli
firma planuje zatem w niedalekiej przysztosciuzu-

petni¢ dotychczasowa dziatalnos¢ o kolejne
produkty lub ustugi, powinna uwzglednic je juz
w trakcie rejestracji marki.
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Jak przedtuzyc¢ okres waznosciznaku

towarowego?

W zgtoszeniu mozna wskazac¢ dowolng liczbe
klas, jednak kazda kolejna klasa towarow lub
ustug oznaczac bedzie nowy wniosek. W Chinach
pod jednym numerem rejestru figuruje wytacznie

jedenznakw jednejklasie. Finalny koszt rejestracii
znaku w Chinach jest scisle uzalezniony od liczby
klas zgtoszonych do ochrony.

lle klas mozna
zgtosic w trakcie
rejestracjiznaku?

W zgtoszeniu mozna wskaza¢ dowolng liczbe
klas, jednak kazda kolejna klasa towardw lub
ustug oznaczac bedzie nowy wniosek. W Chinach
pod jednym numerem rejestru figuruje wytacznie
jedenznakw jednejklasie. Finalny koszt rejestraciji
znaku w Chinach jest scisle uzalezniony od liczby
klas zgtoszonych do ochrony.

Czyrejestracja

w Chinach oznacza
rejestracje na
innych terytoriach,
np. w Hongkongu?

Prawa ochronne w Chinach wazne s3a
wytacznie w Chinach kontynentalnych. Chcac
wystgpi¢ o ochrone w Hongkongu czy Makau,
nalezy przygotowac i ztozy¢ wnioski bezposred-
nio do odpowiednich urzeddw patentowych.
Oczywiscie jako Trademark Partners jestesmy
gotowi do pomocy - dobrze wiemy, jak
rejestrowac znaki czy w Hongkongu czy nainnych
terytoriach.
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Odzyskanie
ukradzionego

w Chinach znaku
towarowego

Nietrudno sobie wyobrazic konsternacje
przedsiebiorcy, gdy ten dowiaduje sie, ze w Chi-
nach juz zarejestrowano jego marke. Mozna tylko
przypuszczac jak smakuje mieszanka irytacjii ws-
ciektosci, potaczona z poczuciem winy zanie-
chania rejestracji z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Ztos¢ bywa wieksza, jesli firma
posiadata prawa do markiw Chinach, ale je w nie-
frasobliwy sposob utracita. Niestety bywa i tak.

Chcac unikng¢ zarzutu o naruszenie, po-
zostaje zawiesic na kotku plany biznesowe
z Panstwem Srodka, przynajmniej do mo-
mentu odebrania osobie nieuprawnionej ochrony
prawnej znaku. Nastepnie podnies¢ rekawice i
rozpoczaC walke o uzyskanie praw ochronnych
wtasnego znaku towarowego. Sytuacja jest
trudna ale nie jest beznadziejna - chinskie prawo
umozliwia odzyskanie praw do znaku i coraz czes-
ciej sie to udaje. Sukces jednak uzalezniony jest
do wielu przestanek.

Klinkij w obrazek obok,
aby przeczytac caty
artykut na ten temat.

Jak odzyskac skradziony
w Chinach znak towarowy
krok po kroku?

www.trademark.partners
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Kwestie naruszenia
praw do znaku
towarowego

mozna rozpatrywac

w dwoch kategoriach:

Naruszenie znaku przed jego
formalnym zgtoszeniem

w chinskim urzedzie
(np.rejestracjaw ztej wierze,
Swiadome uzywanie marki
podobnejdoinngj).

Naruszenie praw ochronnych
dojuz zarejestrowanego znaku
towarowego

(np. sprzedaz podrdbek).

Naruszenie praw do znaku
towarowego to problemy,
ktore dotykajg nawet duze,
powszechnie znane firmy.

Gtosnym przyktadem sporu
o prawa do markiw Chinach
byta np. firma Tesla:

ZOBACZ
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NARUSZENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

JAK DZIALAC w przypadku
(prob) naruszenia praw
do znaku towarowego?

W sytuaciji gdy firma stwierdzi, ze podjeto probe rejestracjijej znaku towarowego lub zostat on juz
zarejestrowany przez kogos innego, istnieje kilka dréog postepowania. W zaleznosci od przypadku

stosuje sie dowolng kombinacje z nich. Szczegoty ustala sie zaleznie od konkretnej sytuacii.

Sprzeciw

W sytuacji gdy przedsigbiorca stwierdzi, ze
nieuprawniona osoba probuje zarejestrowac
jego znak w Chinach, moze oprotestowac taka
probe. Jest to mozliwe wytgcznie na etapie pub-
likacji, w okresie 3 miesiecy, liczac od dnia jejroz-
poczecia.

By sprzeciw byt skuteczny, protestujagcy musi
wykazac, ze udzielenie ochrony danemu znakowi
bedzie rownoznaczne z naruszeniem jego praw
do tego znaku lub do innych wczesniej nabytych
praw wtasnosciintelektualnej.

Do zgtoszenia sprzeciwu niezbedne jest dzia-
tanie poprzez profesjonalnego petnomocnika,
takiego jak Trademark Partners, ktory przygotuje i
ztozy do CNIPA odpowiednig dokumentacje
prawnag. Cata procedura rozpatrywania sprze-
ciwu trwa zazwyczaj ok. 9 miesiecy.

Jesliurzad odrzuciprotest, uznajac go za nieza-
sadny, znak zostanie zarejestrowany.

Uniewaznienie
znaku towarowego

Moze jednak zdarzyC sie, ze naruszenie
zostanie zauwazone juz po zarejestrowaniu znaku
towarowego.

Wadwczas przedsiebiorca moze probowac go
uniewazni¢, powotujagc sie na ponizsze
przestanki:

® rejestracjaw ztej wierze
® oOszustwo
® naruszenie wczesniejszego prawa

® niezgodnosc rejestracji z lokalnymi przepi-
samiprawa.

Do zgtoszenia wniosku © uniewaznienie
niezbedne jest wsparcie profesjonalnego
petnomocnika, takiego jak Trademark Partners,
ktdry w imieniu strony zainteresowanej przy-
gotuje i ztozy do CNIPA odpowiednig doku-
mentacje prawna. Cata procedura trwa za-
zwyczaj ok. 12-18 miesigcy.

.
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Wygaszenie
znaku towarowego

W okreslonych przypadkach dopuszcza sie
rowniez mozliwosC¢ wszczecia postepowania
wygaszania znaku towarowego. Dotyczy to sytu-
acji, gdy znak towarowy nie byt uzywany przez
okres 3 ostatnichlat.

Strona, wobec ktorej wniesiono o wygaszenie
praw ochronnych, otrzyma od Chinskiego Urzedu
Patentowego szanse udowodnienia, ze uzywa
znaku. Jesli zrobi to skutecznie, znak nie zostanie
wygaszony.

Cata procedura trwa zazwyczaj ok. 10-12 mie-
siecy.

/

Negocjacje

Najszybszym sposobem na odzyskanie prawa
ochronnego do znaku towarowego nierzadko
okazuje sie podjecie rozmdéw negocjacyjnych
z0soba, ktdéra podjeta probe rejestracjiznaku lub
Wreczjuz jg uzyskata.

Negocjacje prowadzi¢ powinien profesjo-
nalny posrednik. Odpowiednio przeprowa-
dzone, nawet jesli nie doprowadza do przenie-
sienia praw do znaku, moga pomoc znaczaco
usprawnic przebieg catej procedury
odzyskiwania znaku.

W przypadku, gdy brak jest przestanek
zgtoszenia danego znaku w ztej wierze, negoc-
jacje w celu odkupienia znaku moga okazac sie

jednym z szybszych sposobdw pozyskania
praw do tego znaku. Koncowym eta-
pem jest wowczas przepisanie
[ zarejestrowanie praw
ochronnych na nowg oso-
be w rejestrze znakow
towarowych.

.trademark.partners
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CO GROZI
Za haruszenie znaku

towarowego
w Chinach?

Chiny zaostrzyty przepisy dotyczace kar za naruszenie znaku towarowego. Zgodnie z obowigzu-
jacym prawem wtasciciel znaku ma prawo do zazgdania zniszczenia towarow sygnowanych podro-
bionym logo, a takze materiatow i narzedzi wykorzystywanych przy produkcji tych wyrobow.

Stwierdzajac naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, mozna skorzystac z kilku
dostepnych sciezek prawnych:

Droga administracyjna - wniesienie skargi do lokalnego urzedu ds.
regulacji rynku (Administration for Market Regulation, AMR),
procedura prowadzi do konfiskaty i zniszczenia towardw oraz
natozenia grzywny w maksymalnej wysokosci 250 tys. RMB.

Droga sadowa w ramach postepowania cywilnego - wniesienie
pozwu O naruszenie znaku towarowego, co moze skutkowac
wezwaniem do zaprzestania naruszania znaku towarowego,
konfiskatgizniszczeniem towardw oraz sprzetu wykorzystanego
przy produkcjii/lub zasgdzeniem odszkodowania w maksymalnej
wysokosci 5 min RMB.

Postepowanie przed organami celnymi - przedtozenie zgtoszenia
organom celnymw celu zablokowania eksportu lub importu
podrobionych produktow, wobec czego stuzby celne majg prawo
zatrzymac izniszczy¢ podrobione produkty.

Postepowanie karne - ztozenie zawiadomienia do prokuratury,
sad moze skazac¢ winnych na kare pozbawienia wolnoscidolat 7 lub
kare grzywny.

ODZYSKANIEW CHINACH ZNAKU 2

TOWAROWEGO, ktory zostat

rademark

zarejestrowany w ztejwierze Firma spotyweza

zsukcesem odzyskuje

J EST M OZL'WE . znak towarowy w Chinach

SPRAWDZ CASE STUDY , ARlelst® B
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W Chinach dopuszcza sie mozliwosc
sprzedazy zarowno nowych znakow towarowych,
jakitychjuzuzywanych.

Pierwszy przypadek najczesciej dotyczy sytu-
acji, w ktdrej dany znak zostat stworzony w bez-
posrednim celu jego szybkiej sprzedazy. Tutaj
transfer praw do znaku odbywa sie zazwyczaj
niemal natychmiast, gdy znajdzie sie odpowiedni
nabywca, a strony transakcji ustalg satysfakc-
jonujace dla siebie warunki sprzedazy.

Drugi mozliwy scenariusz zaktada natomiast
sprzedaz znaku towarowego, ktory zostat za-
rejestrowany przez nieuprawniong strone trzecia.
Chodzi wigc o tzw. rejestracje w ztej wierze, gdy
osoba zgtaszajaca znak towarowy do ochrony
robi to z petna premedytacjg, wiedzac, ze
rejestrowany znak nie stanowi jejwtasnosci. Mimo
ze Chiny w ostatnich latach wyraznie zaostrzyty
przepisy zwigzane z tego rodzaju praktykami,
walka o skuteczne odzyskanie prawa do znaku

34
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nadal moze okazac sie czasochtonna i wymaga-
jaca. Jesli strona kupujaca zgodzi sie jednak na
odkupienie praw do wtasnego znaku, strony
powinny uzgodni¢ warunki sprzedazy znaku,
a nastepnie bezpiecznie sformalizowac prze-
niesienie praw do marki zgodnie z literg
chinskiego prawa.

Odrebnag sytuacja w kontekscie sprzedazy
znakow towarowych jest zakup marki juz funkc-
jonujacej na rynku, ktora zdotata pozyskac pe-
wien procent udziatow rynkowych i jest obecna
w socialmediach. Zakup takiego brandu wigze sie
z bardziej skomplikowang procedurg, ktora
kazdorazowo powinna zosta¢ poprzedzona
szczegotowym audytem firmy bedacej wtas
vcicielem znaku towarowego, a takze wyceng
pozyskiwanego znaku i odpowiednio sporza-
.dzong umowag prawna regulujgca zasady
przekazania wszystkich zrodet wartosciznaku.
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. JAKWYGLADA
e PROCEDURA
= - 7 przeniesienia praw

do znaku
towarowego

w Chinach?

Jesli rejestracja znaku towarowego w Chinach
nastgpita w formie zgtoszenia bezposrednio
w chinskim urzedzie patentowym, przeniesienie
praw do znaku powinno odbyc sie w ramach ana-
logicznej procedury. Aby sformalizowac transfer
praw ochronnych do znaku, nalezy ztozyc
w urzedzie stosowng aplikacje z podpisami obu
stron transakcji. Co istotne, w chwili sktadania
whniosku obie strony muszag posiadac¢ prawo do
reprezentacji. W kontekscie osdb prawnych oz-
nacza to, ze muszg miec one aktywny status, czyli
figurowac w Swietle prawa jako dziatajace firmy
dysponujgce prawem do sktadania oswiadczenia
woli.

Jesli aplikacja nie zawiera wad formalnych,
nowy wtasciciel powinien otrzymac oficjalne
postanowienie o przeniesieniu praw ochronnych
w ciggu ok. 6 miesiecy od daty ztozenia wniosku.

Procedura transferu praw
do znaku towarowego
wymaga posrednictwa

profesjonalnego
petnomocnika takiego jak
Trademark Partners.
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