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Do eksportu towaru na nowy rynek
trzeba sle dobrze przygotowac

Rejestrujac w Polsce np. znak nie mamy ochrony na catym swiecie, nie mamy nawet w sasiednim kraju. Mozemy
co najwyzej korzystac z utatwien regionalnych, ktére nam pozwalaja rozszerzac ochrone terytorialng naszych praw.
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Z ekspansja firmy zwiazany
jest czesto eksport towarow, a
to z kolei zmiana terytorium, a
co za tym idzie, zmiana obo-
wiazujacego prawai koniecz-
no$¢ zadbania o spelnienie
wymogow prawnych docelo-
wego rynku. To takze kwestie
dotyczaca transportu, ko-
niecznych certyfikatéow, ubez-
pieczen, opakowan czy lokal-
nych partneréw.

Z perspektywy praw IP
(intellectual property, ang.
wlasnos$é¢ intelektualna) na
plan pierwszy wysuwaja sie
trzy obszary dziatan.
msprawdzenie mozliwo$ci

bezkolizyjnego wprowadza-

nia towar6w na danym tery-
torium,

m konieczno$é poszerzenia
ochrony swoich praw lub
ich dostosowania,

mzawarcie odpowiednich
umow.

Podstawowe prawa wlasno-
$ci przemystowej to prawo
ochronne na znak towarowy,
prawo z rejestracji wzoru
przemystowego czy patent na
wynalazek. One zawieraja sie
w szerszej kategorii praw
wlasnos$ci intelektualnej, do
ktorej nalezy takze np. prawo
do utworu chronionego pra-
wem autorskim - a zatem
znane wszystkim oznaczenie
©.

Tor6zne instrumenty praw-
ne, przyjrzymy si¢ pierwszej
kategorii, bowiem wspomnia-
ne trzy - choé chronia innego
rodzaju dobra - maja pewne

cechy wspolne, istotne z per-
spektywy zabezpieczenia
eksportowanych towarow.

Po pierwsze, prawa wlasno-
$ci przemystowej podlegaja
rejestracji i co do zasady
obowiazuje zasada first to file
a zatem kto pierwszy zgtosi
swoj znak, wzér, wynalazek
do tego nalezy prawo, a po
drugie z prawami wlasnosci
intelektualnej zwigzana jest
zasada terytorialnosci. Reje-
strujac w Polsce np. znak nie
mamy ochrony na calym
$wiecie, nie mamy nawet w
sasiednim kraju. Mozemy co
najwyzej korzystac z ulatwien
regionalnych, ktére nam po-
zwalaja rozszerza¢ ochrone
terytorialng naszych praw.

Aby nie doszto
do naruszen

To, co zatem nalezy spraw-
dzi¢, to czy nie bedziemy na-
rusza¢ praw innych podmio-
téw oraz czy mamy poszerzo-
na, odpowiedniq ochrone dla
swoich praw na interesuja-
cych nas terytoriach.

Innymi stowy:

- Czy mamy zarejestrowany
tam znak towarowy, ktérym
oznaczane beda nasze pro-
dukty, czy nasz znak nie be-
dzie wkraczal w cudzy mono-
pol, czy nie grozi nam kolizja,
blokada towarow itp.?

- cZy mamy zarejestrowane
wzory naszych produktéw np.
mebli, butelek, bizuterii, ety-
kiet, opakowan?

- czy zadbali$my o ochrone
patentowa naszych wynalaz-
kéw, nie naruszamy cudzych
rozwiazan?

Sprawdzi¢ nalezy czy za-
dbalismy, aby prawa IP stwo-
rzyly nam przewage konku-
rencyjna na danym teryto-
rium.

Wyzwan zwiazanych z eks-
portem jest wiele. W zalezno-
$ci od kraju réznie rozktadaja
sie ich wagi. Jest pie¢ naj-
czestszych problemoéw z jaki-
mi spotykaja sie polscy
przedsiebiorcy eksportujacy
swoje towary.

Pierwszy, to brak ochrony
dla znaku towarowego lub
naruszanie cudzego znaku.
Firmy wysylaja swoje towary
oznaczone znakiem towaro-
wym do innego kraju, bez
sprawdzenia, czy inny pod-
miot juz podobnego znaku
nie zarejestrowal, dla takich
samych lub podobnych towa-
réw oraz czy wolno im wpro-
wadza¢ tak oznaczane towary
do sprzedazy. Nie zadbano o
rejestracje znaku towarowego
na danym terytorium. Sprze-
dajac towary opatrzone mar-
ka, a nawet je tylko oferujac,
wystawiajac na targach (!),
nalezy zadbac o jej rejestracje
adekwatna dla danego kraju.

Przed ztozeniem wniosku o
rejestracje znaku towarowego
rekomendowane jest prze-
prowadzenie chociazby
wstepnej weryfikacji w celu

ustalenia, czy istnieja znaki
identyczne lub podobne do
znaku, ktory firma zamierza
zarejestrowaé na danym tery-
torium. Ta profilaktyczna
dzialalno$¢ badawcza pozwa-
la uniknaé ewentualnych
sporéw dotyczacych znaku
towarowego, ktére mogltyby
spowodowa¢ bardzo znacza-
ce straty finansowe. Przy du-
7ej skali eksportu rekomen-
dowane sq badania mozliwo-
$ci wystgpienia ewentualnych
kolizji znakéw towarowych na
danym terytorium.

Takie badanie, ktére na
wstepie eliminuje ewidentne
kolizje znaku z cudzymi reje-
stracjami, sq rekomendowa-
nym minimum. Zlecajac ba-
dania znakoéw, koniecznie jest
uzgodnienie do jakiego kraju
beda eksportowane towar i
jakie to beda towary. Bez tych
informacji badanie, czyli
sprawdzenie mozliwos$ci
ochrony marki w danym kra-
ju, bedzie nietrafione.

Drugim jest bezrefleksyjny
wybér marki na dany ry-
nek. Znaki towarowe, ktéry-
mi postuguje sie firma, to nie
kwestia wylacznie estetyczna.
Jezeli marka ma sie rozwijac
poza Polska, jej nazwa powin-
na by¢ dopasowana do dane-
go odbiorcy, najkorzystniej
tez, aby nie byla zwigzana z
zadnym konkretnym opiso-
wym pojeciem w jezykach
krajow, w ktérych ma funkcjo-
nowac. Im bardziej fantazyjne
(abstrakcyjne) oznaczenie,
tym wieksza szansa, Ze zadna
firma nie uzywa go jeszcze na
rynku, wiec nie bedzie prze-
szkdéd w jego rejestracji w
danym kraju. Warto takze
zwroci¢ uwage, by oznaczenie
bylo latwe do wymoéwienia dla
odbiorcéow z danego rynku
oraz aby budzilo pozytywne
skojarzenia. Trzeba tutaj
uwzgledni¢ wptywy kulturo-
we, religijne i jezykowe oraz
zasady funkcjonowania lokal-
nych rynkow i przyzwyczaje-
nia konsumentéw. No céz,
wybér marki trudnej dla da-
nego rynku zdarza sie nawet
duzym graczom. Przyktadowo
marka Osram w Polsce podje-
faryzyko zmagania sie z ztymi
skojarzeniami.

Trzeci, polega na przyzwo-
leniu na zgloszenie marki
przez inny, lokalny podmiot
czy agenta w danym kraju, na
siebie. Tutaj nalezy wyraznie
podkresli¢, ze nie mozna go-
dzi¢ sie na zglaszanie naszej
marki przez inny podmiot, a
jezeli jest taka koniecznos¢,
to rekomendujemy bez-
wzglednie zawarcie stosow-
nej umowy. Przypadek ,nie-
uczciwego agenta” lub zgto-
szenia w zlej wierze cudzego
znaku, to doskonale znane
sytuacje z réznych stron
$wiata. Proceder ten jest do-
skonale znany prawu znakéw
towarowych, ale nie warto
zdawad sie na poszczegolne
krajowe regulacje i dlugolet-
nie spory. Zglaszaé¢ znak na-

Zlecajac badania znakéw, koniecznie jest uzgodnienie do jakiego
kraju bedziemy eksportowac towary i jakie to beda towary.

lezy na siebie lub swojq od-
powiednia spo6tke lub podpi-
sa¢ stosowna umowe.

Brak wzoru

Czwarty blad, ktéry towa-
rzyszy polskim firmom eks-
portujacym swoje towary, to
brak zarejestrowanych wzo-
row przemystowych, co
umozliwia latwiejsze kopio-
wanie towaréw i tworzenie
alternatywnych produktéw

stety czes$ciej. Mozna tego
uniknaé przeprowadzajac
badania patentowe - w zalez-
noéci od budzetu dostepne sa
rézne opcje: od badan pod-
miotowych, przedmiotowych,
ale waskich, do dedykowa-
nych rozpoczeciu dziatalnosci
na danym rynku tzw. FTO
[freedom to operate]. Jest to
rodzaj opinii badajacej swo-
bode do dziatania, ktéry jest
rodzajem opinii techniczno-
-prawnej wydawanej przez
rzecznika patentowego, ktora

Przed ztozeniem wniosku o rejestracje znaku towarowego
rekomendowane jest przeprowadzenie chociazby wstepnej

weryfikacji w celu ustalenia, czy istniejg znaki identyczne
lub podobne do znaku, ktéry firma zamierza zarejestrowac
na danym terytorium

identycznych lub bardzo
zblizonych, przez konkuren-
cje. Projektujemy zatem me-
bel, produkt dla dzie-
ci, odziez, bizuterie, porcela-
ne, torebki itd., ale nie
chronimy danego projektu,
nie rejestrujemy go, a tym
samym ulatwiamy pojawienie
sie produktow nasladujacych.
Efektem bedzie, utrudniona
sprzedaz - czesto po mniej
atrakcyjnej cenie niz plano-
wano, najczesciej ze wzgledu
na masy nasladowcoéw pro-
duktow, czy tez zgloszenie
danego projektu przez pod-
miot nieuprawniony, ktéry
nastepnie blokuje nam nasza
sprzedaz.

Z kolei, wrazie watpliwosci,
co do naruszania przez nasz
produkt praw innego pod-
miotu, mozna zleci¢ wykona-
nie opinii poréwnawczej
sprawdzajacej czy istnieje
ryzyko kolizji praw. Wtedy
dopiero produkt mozna
wprowadzi¢ bezpiecznie do
obrotu lub go odpowiednio
zmodyfikowa¢ czy oznaczy¢.

Sprawa patentu

Piaty blad dotyczy paten-
tow na wynalazki. Posiada on
dwa aspekty - pierwszy to
brak poszerzonej ochrony
patentowej dla danego kraju,
drugi to brak wiedzy czy na-
sze rozwiazanie techniczne
nie wkracza w zakres cudzego
patentu.

Pierwszy z nich zdarza si¢
rzadziej, ale tylko dlatego, ze
z ochrony swoich rozwiazan
technicznych stricte paten-
tem, korzysta mniej przedsie-
biorstw i sa to raczej te ,za-
mozniejsze”. Poszerzenie
ochrony patentowej naszego
rozwigzania trzeba zaplano-
wac z duzym wyprzedzeniem
w zasadzie w momencie
zglaszania wynalazku do
ochrony w Polsce. Na rozsze-
rzenie ochrony na inne tery-
toria mamy 12 miesiecy, po-
tem niestety prawo to tracimy
bezpowrotnie. Drugi tj.
wkroczenie w zakres cudzej
wylaczno$ci tj. patentu, ale i
innych praw, zdarza si¢ nie-

stwierdza, ze proponowany
produkt moze by¢ wytwarza-
ny, uzywany, sprzedawany lub
oferowany do sprzedazy bez
naruszania praw wlasnosci
intelektualnej drugiej strony.

Budowanie strategii w
oparciu o prawa IP dla firmy,
ktéra dziata na wielu rynkach
wymaga przemy$lanego,
dlugoterminowego planu i
rzetelnego doradztwa. Istotne
sa tu szczegoly np. terminy -
czestonieprzywracane, dopa-
sowanie ochrony do produktu
i oczywiscie terytorium.
Konsekwencje catkowitego
zaniedbania tematu moga by¢
niezmiernie dotkliwe, a réz-
niq sie takze w zalezno$ci od
kraju docelowego eksportu.
Wiodacym panstwem, do
ktérego Polska eksportuje
towary sa Niemcy. Wedlug
danych GUS do lipca tego
roku warto$¢ eksportu do
Niemiec wynosita 247,0 mld
ztotych! Warto wiedzie¢, ze
rynek niemiecki jest skutecz-
nie chroniony w zakresie
praw IP. Ochrona jest realizo-
wana miedzy innymi poprzez
wyspecjalizowane sady
chroniace wlascicieli praw -
marek, wzoréw, wynalazkow.
Postepowania sadowe prze-
biegajq sprawnie, a zabezpie-
czenia roszczen udzielane sa
bez zbednej zwtoki. Sady
niemieckie zasadzajq wyso-
kie, z perspektywy polskiego
przedsiebiorcy, odszkodowa-
nia za naruszenia.

Nie ma jednego schematu
dla kazdego eksportowanego
produktu. Nie kazda firma
potrzebuje kompleksowej,
rozbudowanej strategii. Naj-
czes$ciej jednak wystarcza
dobry plan ochrony marki i
ochrona poszczegélnych
produktéw jako design. W
zaleznos$ci od $wiadomosci
przedsiebiorcéw korzystaja
oni z ogromnych zasobdéw i
potencjatu wlasnosci przemy-
stowej, intelektualnej badz tez
niestety sa ich ofiarami. Warto
zadbac o wsparcie ekspertow,
ktorzy dbaja o to, aby polscy
przedsiebiorcy byli benefi-
cjentami ogromnych korzysci
jakie daje prawo wiasnosci
intelektualne;j. /©®



