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Witam Cie bardzo serdecznie.
Ja nazywam sie Mikotaj Lech, a to jest méj podcast pt. Prawna ochrona marki, odcinek pierwszy.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak mozesz zapewni¢ swojej marce silng ochrone
prawng oraz dlaczego jest to takie wazne. Dowiesz sie rowniez, jakich btedéw jako
przedsiebiorca powinienes unikac. Ten podcast jest rowniez uzupetnieniem wiedzy, ktéra

dziele sie na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Witam Cie w pigtym odcinku mojego podcastu. Ten odcinek bedzie sporo dtuzszy niz
poprzedni, bo chciatem oméwi¢ w nim tacznie kilka, moim zdaniem, do$¢ waznych
zagadnien. A s3 to tematy, ktoére powinny zainteresowac zarowno przedsiebiorcow, jak i

samych prawnikow.

Mamy obecnie koniec 2016 r. i rynek prawniczy jest w tym momencie ekstremalnie trudny.
Tort w postaci potencjalnych klientéw dla prawnikéw jest taki sam jak dawniej, z kolei liczba
prawnikdéw z uprawnieniami w ostatnich latach podwoita sie i nadal rosnie. Oczywiscie im
wieksza konkurencja na rynku, tym lepiej dla samych klientéw. W idealnym modelu ceny

ustug wtedy spadng, a ich jako$¢ wzrosnie.

Poza tymi plusami sg jednak rowniez minusy i wskaze Ci, do jakich patologii niestety
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dochodzi obecnie w naszej branzy. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy w obliczu tak
trudnego rynku lepiej by¢ prawnikiem majacym Scista specjalizacje, czy lepiej by¢ tzw.
prawnikiem od wszystkiego. Mysle, ze to, co ustyszysz, pozwoli Ci do$¢ swiadomie
wybierac, z kim bedziesz chciat w przysztosci wspoétpracowac. Ja nigdy nie ukrywatem, ze
jestem wielkim fanem specjalizacji, i wtasciwie z biegiem lat tylko sie w tym przekonaniu

utwierdzitem.

W kontekscie tych rozwazan o specjalizacji chciatem Ci rowniez nieco opowiedzie¢ o zawodzie
rzecznika patentowego. Nadal wiele oséb praktycznie nic o nas nie wie. Opowiem Ci wiec, w
jakich sprawach to rzecznik patentowy ma najwiekszg wiedze. Juz Ci moge powiedzie¢, ze nie
sg to jedynie patenty na wynalazki. Chciatem Ci réwniez opowiedzie¢ o zjawisku, jak sam
moéwie, samozwanczych doradcéw w sprawach rejestracji znakow towarowych. W internecie
jak grzyby po deszczu powstaja firmy, ktére reklamuja swoje ustugi zastrzegania znakéw
towarowych, bardzo agresywnie sie przy tym reklamujac. Problem w tym, ze tak naprawde
ukrywaja informacje, kto tam pracuje i czy w ogéle takie osoby sie na tym znaja. Ja z kolei
zetknatem sie z kilkoma przypadkami ich kardynalnych btedéw. Oczywiscie jest teraz wolny
rynek i to od Ciebie zalezy, z czyich ustug bedziesz korzystaé. Jednak aby podja¢ swiadoma

decyzje, musisz wiedzie¢ o niektorych zagrozeniach w tym zakresie.

Na poczatku chciatem Ci opowiedzie¢ pewnga historie z mojego zycia. Otéz jakis rok temu
moja mama miata nieszczes$liwy wypadek. Mocno sie poturbowata i miata problemy z
barkiem. Ogélnie paskudna sprawa. Niestety konieczna byta operacja, w przeciwnym razie
grozito jej state ograniczenie ruchow reka. Akurat nie mogta jej podnosi¢ powyzej brody. Co
w takiej sytuacji zrobilismy? Zaczelismy z cata rodzing szuka¢ specjalisty od chirurgii
stawowej. Jezeli mama miata p6j$¢ pod ndz, to uznalismy, ze do najlepszego lekarza. |
znalezlismy takiego w Poznaniu. Historia szcze$liwie sie konczy, operacja sie udata, cata
rehabilitacja przebiegta catkiem pomysinie. Jednak ani wtedy, ani teraz nie mieli$my zadnej

watpliwosci, ze w tym zakresie postapiliémy jak najbardziej stusznie, jadac az do Poznania.

Chciatem Ci te historie opowiedzie¢, aby wskazaé, jak wazna moim zdaniem jest
specjalizacja. My, prawnicy, jesteSmy troszke niczym lekarze. O btedach medycznych jest
zazwyczaj dosc gtosno w mediach, natomiast czy podobne btedy popetniajg prawnicy?
Oczywiscie, jednak nie ustyszysz tego w zadnych wiadomosciach. Prawnikéw od lekarzy
rézni jedna zasadnicza rzecz. Nie styszatem, aby chirurg zajmowat sie np. pediatria,
ewentualnie neurolog - chirurgig naczyniowa. Czes¢ prawnikow nie przejmuje sie jednak
takimi ograniczeniami i zajmuje sie absolutnie wszystkim. Dzi$ rozwdd, jutro sprawa karna,

pojutrze rejestracja znakow towarowych. To tak, jakby moja mama poszta do lekarza
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rodzinnego, a on zgodzitby sie zrobié operacje stawu. Bo czemu nie, w koncu ma tytut tego
lekarza. Niech wiec nie zaslepi Cie to, ze kto$ ma tytut zawodowy. To, ze ktos jest
adwokatem lub radcg prawnym, nie znaczy, ze zna sie na kazdej sprawie z zakresu prawa.
Jezeli Zle wybierzesz, to zaptacisz prawnikowi, ktéry pobierze kilka tysiecy ztotych i tak
naprawde bedzie sie dopiero uczyt na Twojej sprawie. To jest jeden z takich niewielu

przypadkow, kiedy to uczniowi ptaci sie za jego nauke.

Powiem Ci, ze z takimi historiami faktycznie co chwile sie spotykam, szczegdlnie pamietam
jedna. Z prosba o konsultacje zwrdcit sie do mnie pewien przedsiebiorca. Chodzito o to, ze
przegrat wtasnie w sadzie sprawe o naruszenie cudzego znaku towarowego. Musiat zmienié
nazwe, pod ktérg od kilku lat dziatat, i chciat sie dowiedzie¢, jak oceniam jego szanse w
apelacji, gdyby zdecydowat sie odwota¢ od wyroku. Zapoznajac sie ze szczegdtami tego
sporu, oczy szerzej otwieraty mi sie ze zdumienia. Dlaczego? To byt z jednej strony
ksigzkowy przyktad nieswiadomego naruszenia prawa. Przedsiebiorca wybrat nazwe dla
swojej firmy, nie sprawdzajgc wczesniej, czy ktos takiej nazwy juz nie zarejestrowat wtasnie
jako znaku towarowego. To jest jedna z tych sytuacji, o ktérych czesto méwie w ramach

tego podcastu lub bloga.

Catkowicie w tej historii zszokowato mnie postepowanie petnomocnika tegoz przedsiebiorcy.
Przedsiebiorca po otrzymaniu przedsadowego wezwania do zaprzestania naruszania prawa
powinien zrobi¢ wszystko, by ta sprawa nie trafita do sadu. Niestety jego petnomocnik w
odpowiedzi na to pismo wskazat, ze oba znaki r6znig sie szatg graficzna, a to wg. niego
absolutnie wyklucza niebezpieczenstwo wprowadzenia kogokolwiek w btad. Jednak kazda
osoba, ktéra chociaz troszeczke miata wspodlnego ze znakami towarowymi, wie, ze to
catkowicie naiwne ttumaczenie. Podobienstwo dwéch znakéw towarowych bada sie miedzy

innymi na ptaszczyznie fonetycznej, a te w tym przypadku byty doktadnie takie same.

Wihasciciel praw do znaku, widzac takg odpowiedz, momentalnie ztozyt pozew. | wcale mu sie
nie dziwie, bo miat bardzo duze szanse na wygrang. W trakcie procesu petnomocnik mojego
klienta koncertowo popisat sie swojg niewiedza. Przyktadowo udowadniat, ze identyczng nazwa
postuguje sie w tej branzy wiele firm, o naruszeniu prawa nie moze by¢ mowy. Chyba logike
tego wywodu mozna poréwnac jedynie do twierdzenia, ze skoro wszyscy kradng, to zabranie
roweru sasiada przeciez nie jest niczym ztym. Oczywiscie powiedziatem, ze nie widze
najmniejszych szans na wygrang w apelacji. Na co klient odpowiedziat mi, ze to jest bardzo
ciekawe, poniewaz jego radca prawny uwaza, ze sprawa jak najbardziej jest do wygrania. Jak ja
to ustyszatem, to zaczatem sie naprawde zastanawiaé, czy takie zachowanie petnomocnika nie

narusza w tym przypadku zasad etyki zawodowej radcow prawnych, czyli zachecanie klienta,
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by brnat dalej w totalnie przegrang sprawe.

Mam wrazenie, ze takie zachowania to czesto konsekwencja po prostu trudnej sytuacji na
rynku prawniczym. Petnomocnicy podejmuja sie absolutnie kazdej sprawy, nawet jezeli sie
totalnie na niej nie znaja. Jest tak ciezko pozyskac klienta, ze kiedy juz sie pojawi, to robig
wszystko, aby go utrzymac, bo majg poczucie, ze jezeli mu odmdwig, to pdjdzie do konkurenciji.

Nawet jezeli to jest to klient, z ktérym juz wspdtpracuja, to po prostu go straca.

Ja pracuje w rodzinnej kancelarii patentowej, ktéra na rynku jest juz ponad 26 lat. Jednak moi
koledzy i kolezanki, ktérzy dopiero wchodzg do zawodu, majg zdecydowanie trudniej ode
mnie. Do$¢ powiedzieé, ze w ciggu ostatnich 10 lat liczba radcow prawnych i adwokatéow
podwoita sie. A to nie koniec, bo na aplikacji jest, jak czytatem, jeszcze kilkanascie tysiecy
0s0b i co roku nastepuje nowy doptyw ludzi z uprawnieniami. W obliczu takiego zjawiska
czesto spotykam sie z opinia, ze aktualnie prawnik musi znac sie absolutnie na wszystkim.
Skoro klientéw jest mato, to musi umie¢ obstuzy¢ ich w najrézniejszych dziedzinach. Ja jednak
twierdze - by¢ moze sie ze mnga zgodzisz albo nie - ze jezeli kto$ mdéwi, ze zna sie na
wszystkim, to nie jest dobry tak naprawde w niczym. Prawo jest tak obszernym materiatem
jak medycyna. Gdyby ktos twierdzit, ze dobry lekarz musi znac sie na wszystkim, to najpewniej

zostatby wysmiany. Jednak w ustach prawnika nie brzmi juz to tak niedorzecznie.

Tymczasem moim zdaniem odpowiedzig na te sytuacje jest wtasnie specjalizacja,
specjalizacja i jeszcze raz specjalizacja. Zobacz, jak to fantastycznie dziata i jak jest korzystne
dla dwéch stron. Mamy np. adwokata specjalizujgcego sie w rozwodach. Po 10 latach
praktyki ma zarowno ogromng wiedze jak i doswiadczenie. Przez ten czas popetnit
wszystkie mozliwe btedy, ewentualnie widziat te swoich kolegéw. Po prostu wie, czego nie
robié, co dziata, a co nie dziata w sadzie. Dzieki takim gotowym know how i np.
sprawdzonym wzorom pism procesowych jest w stanie obstuzy¢ swojego klienta szybciej i

lepiej niz prawnik, ktéry takie sprawy prowadzi rzadko albo nie robit tego nigdy.

Z jednej strony zyskuje prawnik, poniewaz dostaje do prowadzenia sprawy, w ktérych czuje
sie mocny, pewny i rdownoczesnie jest w stanie tego klienta obstuzy¢ szybciej niz konkurencja.
Z drugiej strony zyskuje rowniez klient, poniewaz otrzymuje ustuge w wyzszej jakosci, ktéra
moze by¢ tez tansza niz u konkurencji z racji tego, ze po prostu jest wykonywana szybcie;j.
Mamy tu sytuacje win-win, dwie strony wygrywaja. Jednak decyzja o specjalizacji w jakiejs$
konkretnej dziedzinie wymaga odwagi od prawnika, ktéry musi skupi¢ sie na wycinku swojej
dotychczasowej pracy, rezygnujac z wiekszosci pobocznych zlecen. Efektem tej koncentracji

bedzie to, ze dostanie wiecej spraw z preferowanej przez siebie dziatki.
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Podam Ci fantastyczny przyktad. Moj kolega Adam Knopik prowadzi bloga prawniczego
o wypadkach samochodowych w Niemczech. Przyznam, ze to jest szalenie waska
specjalizacja. Tylko zwré¢ uwage na jedno. Po napisaniu kilkudziesieciu artykutéw na ten
temat kazda osoba, ktora miata wypadek w Niemczech, tatwo trafi na jego tresci. A
najczesciej pdzniej, jezeli bedzie chciata, to skorzysta z pomocy jego kancelarii. Moim
zdaniem takich nisz sg prawdziwe tysigce i to jest wtasnie rozwigzanie dla mtodych
prawnikéw wchodzacych na rynek. Nie wyniszczajaca konkurencja, ale wtasnie ta
przemyslana specjalizacja. Wnioski, jakie mozesz wyciggna¢ z tego, co powiedziatem, sg
takie, ze w zaleznosci od problemu, z jakim sie borykasz, powiniene$ poszukaé pomocy

odpowiedniego prawnika specjalisty.

Mozesz zadac sobie teraz pytanie: tylko jak go znalez¢? Kazdy prawnik na swojej stronie
kancelarii pisze o tym, czym sie specjalizuje. Powiem Ci szczerze, ze to jeszcze nie dowodzi
tego, ze jest w danej dziedzinie kompetentny. Jaki$ czas temu udzielatem telefonicznej
porady prawnej pewnemu radcy prawnemu. Miat problem z rejestracjg znaku towarowego
dla swojego klienta. Méwit, ze idzie mu to troszke jak krew z nosa, bo nigdy tego nie robit i
ma pewne problemy proceduralne. Wskazywat, ze Urzad Patentowy znalazt pewne
przeszkody do rejestracji tego znaku. W sumie nie byt to duzy problem dla osoby, ktéra z
tymi znakami ma do czynienia na co dzien. Powiedziatem mu, jak moze sobie z tym
problemem poradzi¢. Natomiast po rozmowie tak po prostu z ludzkiej ciekawosci
sprawdzitem, czym on sie zajmuje zawodowo, poczytatem sobie jego strone. Wyobraz sobie,
jakiez byto moje zdziwienie, kiedy wsréd licznych specjalizacji wskazywat wtasnosé
przemystows i rejestrowanie znakéw towarowych. Ale w rozmowie przyznat sie, ze w zyciu
czegos$ takiego nie robit. Wiec w internecie mozna napisac¢ wszystko, aby jak najwiecej

klientéw do siebie Sciggna¢, a praktyka bywa tutaj rézna.

Tak wiec deklarowanie specjalizacji na jakiejs$ stronie powinienes traktowac¢ z pewnym
dystansem. Ja bym chciat Cie jednak zacheci¢ do poszukiwan wsréd prawnikéw blogeréw.
Zwroc¢ uwage, ze jezeli ktos interesuje sie jakas tematyka i np. na dany temat napisat 100
artykutow, to nie ma absolutnie opcji, aby nie byt silny w tym temacie. Tak zreszta
prawdopodobnie trafite$ na moéj podcast. Szukates informacji o ochronie marki, trafites na
ktérys z moich juz ponad 200 artykutéw, teraz dochodza do tego réwniez podcasty. | takich
blogdw mozesz klasycznie poszuka¢ w wyszukiwarce Google, ja jednak zachecam Cie
réwniez do odwiedzenia strony lexmonitor.pl. Znajdziesz tam liste ponad 100 blogeréw
prawniczych, blogéw, moim zdaniem z kazdej niemal dziedziny prawa. Ewentualnie, jezeli

chcesz, odezwij sie do mnie, ja mam dos$¢ duzo znajomych z branzy i by¢ moze kogo$
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zaufanego i sprawdzonego mégtbym Ci polecié.

O tej specjalizacji mowie nie bez przyczyny. Jako rzecznik patentowy wykonuje zawadd,
ktéry $cisle zwigzany jest z wtasnoscia intelektualna. Ale co to tak w praktyce oznacza?
Naprawde sporo nowo poznanych oséb pyta mnie, czym my sie w ogéle zajmujemy. Kiedy
mowie, ze pomagam rejestrowac znaki towarowe, sg zdziwieni. Jakos przyjeto sie, ze
znakami prawnymi zajmuja sie ogdélnie prawnicy. Ludzie kojarza zawéd rzecznika
patentowego albo z patentami, albo wcale. | to prawda, rzecznik patentowy zajmuje sie
wynalazkami, patentami jednak jest to jedynie cze$¢ naszej pracy. Tak sie sktada, ze niemal
kazda firma postuguje sie jaka$ nazwa. Nie kazda firma jest tak innowacyjna, aby chroni¢
swoje rozwigzania techniczne. Sitg rzeczy na co dzien najczesciej zajmujemy sie ochronag
marki i znakami towarowymi. Rzecznik patentowy jest przygotowywany do tej pracy
zawodowej w trakcie trzyletniej aplikacji. Przez ten czas jesteSmy uczeni wszelkich spraw
zwigzanych ze znakami towarowymi, wzorami uzytkowymi, przemystowymi, a takze
patentami. Nasze praktyki obejmowaty na aplikacji zajecia w kazdym departamencie Urzedu
Patentowego, widzieliSmy na zywo prace tamtejszych ekspertéw, rozmawialiémy z nimi,
uczyliémy sie od nich. Inne praktyki odbywalismy w sgdach, gdzie uczono nas, jak skutecznie

dochodzi¢ roszczen wtasnie w sprawach zwigzanych z wtasnoscig przemystowa.

A jak to wyglada u adwokatow i radcow prawnych? Aby uzyskaé uprawnienia zawodowe,
oni réwniez musza po studiach skonczy¢ trzyletnig aplikacje. Tym jednak ta aplikacja rézni
sie od naszej, ze oni zdobywaja bardzo ogélna wiedze, to jest wiedze praktycznie z kazdej
dziedziny prawa. | z racji ogromu materiatu nie majg czasu na specjalizacje, ta pojawia sie u
nich w nastepstwie praktyki zawodowej. Oczywiscie jezeli dany prawnik postanowit sie w
czyms specjalizowad. | teraz ciekawostka. Czy wiesz, ile godzin zajec jest na studiach
prawniczych z prawa wtasnosci przemystowej? Odpowiadam: zero! To ledwie przedmiot
fakultatywny. Z kolei na ich aplikacji zajecia z wtasnosci intelektualnej obejmuja zaledwie

kilkanascie godzin wyktadéw. Dla poréwnania na naszej aplikacji sg to bite trzy lata zajec.

Co chce przez to powiedziec? Jezeli trafisz do kancelarii prawnej Scisle specjalizujacej sie w
prawnej ochronie marki czy - szerzej - wtasnie wtasnosci przemystowej, to
najprawdopodobniej zostaniesz bardzo dobrze obstuzony. Jest to jednak nastepstwo
praktyki w danej dziedzinie i mozolnego pogtebiania wiedzy przez pracujagcych tam
prawnikéw. To jednak, ze ktos ma tytut adwokata badz radcy prawnego, nie oznacza, ze ma
wiedze z zakresu wtasnosci przemystowej. Do tego przygotowywany jest bezposrednio
rzecznik patentowy. | z rzecznikiem patentowym warto skonsultowac sie wtasciwie na

kazdym etapie rozwoju marki, szczegélnie jezeli jeste$ dopiero na etapie jej wymyslania.
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Po pierwsze rzecznik patentowy, jak to méwie, moze asystowac przy narodzinach marki. Tak
jak wspomniatem w poprzednim odcinku podcastu: nazwa firmy powinna by¢ nie tylko
atrakcyjna marketingowo, ale réwniez nadawac sie do ochrony prawnej. Rzecznik
patentowy pomoze Ci wybra¢ nazwe, ktéra bedzie silna od prawnej strony, sprawdzi
réwniez, czy nie jest przypadkiem podobna do ktéregos z juz zarejestrowanych znakow
towarowych. W drugiej kolejnosci zajmie sie dla Ciebie wszelkimi formalnosciami
zZwigzanymi z rejestracjg tego znaku. Oceni, czy w Twoim przypadku lepiej, aby$ chronit
nazwe czy logo firmy, a takze na jakim terytorium powinna ta ochrona obejmowac Twoje
oznaczenie, ktérym postugujesz sie w obrocie. Jezeli ekspert z Urzedu Patentowego bedzie
miat jakie$ obiekcje przed przyznaniem Ci ochrony - tak sie czasami zdarza - to rzecznik
patentowy bedzie walczyt w Twoim imieniu o pomysine zakonczenie sprawy. Oczywiscie
dopilnuje rowniez dla Ciebie wszelkich terminéw, nie tylko na etapie zgtoszenia znaku, ale

réwniez przy przedtuzaniu jego ochrony.

Jak pamietasz, prawo ochrony trwa 10 lat i nieprzedtuzane wygasa. W sytuacji, kiedy marka
po wielu latach obecnosci na rynku jest warta miliony, ta wydawatoby sie drobna czynnos¢
jest szalenie doniosta. Po rejestracji znaku towarowego rzecznik patentowy moze pézniej
monitorowac dla Ciebie dziatania konkurencji. Po nowelizacji przepisow w kwietniu 2016 .
aktualnie moze faktycznie doj$¢ do sytuacji, ze Twoj konkurent zarejestruje identyczny znak
towarowy jak Twoj. Mozesz do tego nie dopusci¢, monitorujac, co jest zgtaszane do
ochrony, i takie ustugi monitorowania swiadczg wtasnie kancelarie patentowe. Jezeli dojdzie
jednak do sytuacji, ze Twéj konkurent zacznie sie np. pod Ciebie podszywac, to wtasnie
rzecznik patentowy moze reprezentowac Cie w sadzie. Podobnie zresztg w przypadku, kiedy
to niestety Ty zostaniesz pozwany. Jezeli chodzi o wtasno$é przemystowa, to nie wiem, czy
wiesz, ale rzecznik patentowy ma takie same uprawnienia jak radca prawny czy adwokat

przed sagdami. Wazne, zeby sprawa dotyczyta wtasnie wtasnosci przemystowe;.

Poza tym, prowadzac biznes, z doswiadczenia wiem, ze predzej czy pozniej bedziesz
potrzebowat fachowej porady prawnej. | jezeli wspdtpracujesz z rzecznikiem patentowym,
wystarczy krotki telefon, by rozwiagza¢ Twoj problem. Sam czesto dostaje takie pytania od
klientow, jak legalnie uzywac cudzego znaku towarowego, jak tam poustawia¢ wszystko w
sklepie internetowym, aby nikt sie do tego nie przyczepit, co mozna sprowadzac z Chin i jak
zabezpieczyc sie przed nieuczciwg konkurencja. To sg najczesciej pojawiajace sie pytania.
Jezeli nie masz specjalisty pod reka, to poszukiwania na nie odpowiedzi mogg zaja¢ Ci duzo

czasu. A tak naprawde wystarczy jeden krotki telefon, aby rozwigza¢ Twoj problem.
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| tak jak méwitem, duza czescig naszej pracy sg sprawy zwigzane z szeroko pojetg prawna
ochrong marki. Pomagamy jednak chronic¢ rowniez rozwigzania bardziej techniczne. Poprzez
rejestracje wzoréw przemystowych przyktadowo mozna chroni¢ wyglad czy design
pewnych produktow. W tej formie najczesciej zastrzega sie wyglad mebli, opakowan,
zabawek i r6znego rodzaju tego typu rzeczy. Chodzi o to, ze jezeli masz jakie$ produkty,
ktére Swietnie sie sprzedaja, to konkurencja moze probowac troche sie do nich przyblizaé, a
wrecz je po prostu kopiowaé, np. design jakiego$ atrakcyjnego zestawu meblowego.

Chronigc ich wyglad, mozesz temu w tym przypadku skutecznie zapobiec.

Oczywiscie w swojej pracy zajmujemy sie jak najbardziej tymi technicznymi sprawami, czyli
patentami i wzorami uzytkowymi. Mamy kontakt z wynalazcami i niekiedy ich rewolucyjnymi
pomystami. Ogdlnie mam wrazenie, ze wynalazca to dos¢ specyficzna kategoria cztowieka, da
sie to od razu wyczuc w rozmowie. Tacy ludzie majg gtowy petne pomystéw, sg przekonani, ze
ich rozwigzania doprowadzg do absolutnie rewolucyjnych zmian. Takie spotkania zawsze

oceniam bardzo pozytywnie, poniewaz sg bardzo intensywne, interesujace i inspirujace.

Jako ciekawostke powiem Ci - by¢ moze tego nie wiedziate$ - ze nawet wsrod rzecznikow
patentowych s3 dalsze specjalizacje. Na zachodzie jest patent attorney, czyli rzecznik
patentowy specjalizujacy sie w patentach, oraz trademark attorney, czyli rzecznik patentowy
specjalizujacy sie w znakach towarowych. Ten podziat czesto przebiega zgodnie z
wyksztatceniem rzecznika patentowego. Jezeli jest inzynierem, to lepiej czuje wynalazki niz
sprawach prawnych. Przynajmniej na poczatku swojej kariery. Jezeli jednak skonczyt prawo,

to naturalnie lepiej ogarnia zagadnienia prawne zwigzane wtasnie z prawna ochrong marki.

Generalnie jednak kazdy rzecznik patentowy, ktéry konczy aplikacje rzecznikowska, musi
miec wiedze zaréwno techniczna, jak i prawnicza. To nie znaczy, ze rzecznik patentowy
specjalizujacy sie w znakach towarowych nic nie wie o patentach. Po prostu mamy swoje

mate predyspozycje, albo rzeczy, ktére nas naprawde ciekawia.

| sprawy zwigzane z patentami - uczciwie Ci powiem - sg najtrodniejsze. A zeby zrobic
dobry opis patentowy, potrzeba moim zdaniem wielu lat praktyki i ciggtego pogtebiania
wiedzy. W dobrym opisie patentowym nie chodzi tylko o to, aby ekspert z Urzedu
Patentowego go przepuscit i formalnie przyznat Ci patent. Prawdziwg sztuka jest zrobic opis,
ktéry bedzie dawat mozliwie szeroka ochrone prawna. Ta ochrona powinna by¢ silna, czyli
taka, ktérej nie da sie tatwo obejs¢, a ma to ogromne znaczenie w przypadku wynalazkow,
ktére moga by¢ warte miliony. Mam wrazenie, ze wiedza, ktérg zdobyliSmy na trzyletniej

aplikacji, jest zaledwie fundamentem, ktéry jest potrzebny do pracy. Trzeba osobiscie zrobic¢
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kilkadziesiat opiséw patentowych, aby dojs¢ do wysokiego poziomu.

| teraz uwaga! Kilka tygodni temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego opublikowato
tzw. Biatg Ksiege Innowacji. Sg to propozycje, ktére majg wptynaé na zwiekszenie
innowacyjnosci w Polsce. Jedna z propozycji jest ,umozliwienie realizacji zadan rzecznika
patentowego przez radcow prawnych i adwokatow”. Czyli ministerstwo proponuje, aby osoby,
ktore nigdy nie byty uczone ani procedury uzyskiwania patentéw, ani tworzenia tych méwiac
wprost - cholernie trudnych opiséw patentowych, miaty wykonywac najtrudniejsza cze$é
pracy rzecznikdw patentowych. To jest jakie$ szalenstwo. To tak, jakby$my powiedzieli, ze w
Polsce jest obecnie za mato chirurgéw, wiec ustawowo wprowadzamy przepisy, ze operacje

chirurgiczne moga teraz przeprowadzad réwniez np. pediatrzy.

Na papierze liczba chirurgéw sie zwiekszy, tylko czy to nie doprowadzi czasem do $mierci

kilku operowanych oséb?

Co tu mozna powiedzieé... Na razie sg to tylko propozycje, ale troszke pokazuja catkowity
brak logiki oséb, ktére je sktadaty. Przeciez da sie to zrobi¢ zdecydowanie lepiej, nie
wylewajac dziecka z kapielg. Mozna zacheci¢ mtodych np. do odbywania aplikacji
rzecznikowskiej. Tam przeciez przez trzy lata naucza sie tych umiejetnosci, ktérych ponoé
brakuje na rynku. Mozna prowadzi¢ szkolenia dla przedsiebiorcéw, otwierac jakies biura
pomocy patentowej przy uczelniach - w kazdym tym przypadku tematyka patentowg zajma
sie osoby kompetentne. Zamiast tego proponuje sie odgdérne zrobienie z pediatrow
chirurgéw. Oczywiscie jest wolny rynek, ktéry wszystko zweryfikuje, i ci nieudolni
petnomocnicy beda napietnowani. Tylko zadam pytanie retoryczne: ilu pacjentéow przy

okazji musi sie przekrecié, aby ludzie zrozumieli, ze to nie jest dobry pomyst?

Jezeli chodzi o ten wolny rynek, to chciatem jeszcze opowiedzie¢ o trzecim zagadnieniu, o
ktérym wspominatem na poczatku, czyli o firmach rejestrujacych w Polsce znaki towarowe.
Ostatnimi czasy bardzo agresywnie reklamuja sie w internecie. Tak naprawde niewiele o nich
wiadomo, moze poza tym, ze to nie sg kancelarie patentowe. Do zajecia sie tym tematem
zainspirowata mnie historia jednego z moich klientéw, ktory krétko méwiac, naciat sie na

ustugi pewnego internetowego pseudodoradcy.

Ten maj klient przez wiele lat byt wspdélnikiem w jednej spétce. Po jakim$ czasie pomiedzy
wspolnikami, jak to w zyciu bywa, pojawit sie konflikt i moj klient odszedt ze spotki.
Postanowit jednak otworzy¢ wtasng dziatalnos¢ gospodarcza i pomyslat sobie, ze skoro
przez tyle lat rozwijat poprzednia spotke, to troszke czut sie ojcem jej marki. Pomyslat sobie:

co by tu zrobi¢, aby méc dalej postugiwac sie tg dobrze rozpoznawalng marka na rynku.
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Wtedy dostat maila od firmy, ktéra rozsytata swoje oferty internetowo, dotyczacego wtasnie
rejestracji znakow towarowych. Zadzwonit do konsultantki i przedstawit swojg sytuacje.
Ustyszat, ze powinien szybciutko zgtosi¢ swoj znak towarowy do ochrony. Dzieki temu
uzyska prawa wytaczne do tej marki. | to go wtasciwie przekonato. Zaptacit za ustugi tejze
firmy i wnidst stosowne optaty urzedowe. Co$ jednak nie dawato mu spokoju i, jak sam mi
powiedziat, to wszystko sie wydawato zbyt proste. Wystarczy zgtosi¢ znak towarowy i
przejme marke firmy, ktéra byta na rynku obecna 10 lat. Zaczat troszke szukac w internecie,
trafit na méj blog. Troche go przestraszyto, co tam przeczytat. | co sie okazato? Mielismy
okazje odby¢ porade prawna, w rezultacie ktorej niestety musiatem mu powiedzied, jaka jest
sytuacja. Jego zgtoszenie catkowicie nie miato sensu. To byt wrecz ksigzkowy przypadek
zgtoszenia znaku w ztej wierze, czyli dokonat zgtoszenia, wiedzac, ze jego byta spotka uzywa
tego znaku juz od 10 lat. Czyli faktycznie wszystkie pienigdze, ktére wtozyt w ten projekt,
zostaty wyrzucone w btoto. Moje pytanie jest teraz takie: czy firma rejestrujgca mu znak
towarowy swiadomie wprowadzita go w btad, chcac zarobi¢ na zgtoszeniu, czy byta na tyle
niekompetentna, ze nawet nie wiedziata o tym, ze takie zgtoszenie nie ma sensu? Tak czy

siak klient stracit sporo pieniedzy.

Ta historia troche mnie poruszyta, a wiedziatem juz wczesniej, ze na rynku dziata wiele firm
rejestrujgcych znaki towarowe, nigdy jednak nie zetknatem sie z efektami ich dziatan.
Zaczatem wiec troche baczniej sie im przygladac. | to, co znalaztem, absolutnie mnie
zszokowato, bo okazato sie, ze ustugi rejestrowania znakéw towarowych, czyli ustugi
prawne, oferujg dostownie wszyscy - poza anonimowymi firmami, o ktérych Ci teraz méwie

- réwniez agencje reklamowe, interaktywne czy nawet biura detektywistyczne!

Powiem szczerze, ze bytem zaskoczony, nie wiedziatem, co sie na rynku dzieje, przynajmniej
w tym waskim zakresie. Znalaztem nawet oferte pewnej agencji interaktywnej, gdzie byto
napisane, ze zajmuje sie ona badaniem czystosci patentowej znaku towarowego, a pdzniej
pomaga w zgtoszeniu go do Europejskiego Urzedu Patentowego. To jest totalna bzdura,
poniewaz badanie czystosci patentowej robi sie w stosunku do wynalazkéw. Przy znakach
towarowych przeprowadza sie badanie zdolnosci rejestrowej. Z kolei w Europejskim
Urzedzie Patentowym chroni sie wynalazki, a nie znaki towarowe, ten urzad nie ma nic
wspolnego ze znakami. Ale moze wiec o to tej agencji chodzito, ze moéwita, ze zrobi badanie
czystosci patentowej znaku towarowego i stwierdzi, ze w Europejskim Urzedzie
Patentowym nie znalazta zadnej kolizji, wiec spokojnie znak mozna zgtaszac :) Poza tym
ciekawi mnie tak naprawde, kto robi takie badania czy kto sie pod nimi podpisuje w takiej

agencji. Chciatbym zobaczy¢ sprawozdanie z badania - czy tam sie podpisuje grafik,
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projektant, menedzer? | pytanie, na jakim poziomie swiadczy ustugi rejestrowania tych
znakéw firma, ktéra nie jest w stanie sformutowac poprawnej oferty handlowej? Ja
oczywiscie od razu zobaczytem, ze ta oferta to jest stek bzdur. Problem w tym, ze
przecietny przedsiebiorca tego nie zauwazy. Widzac zgrabnie zredagowang oferte i taka

gustowng szate graficzng, uzna, ze po drugiej stronie oczywiscie sg profesjonalisci.

Znéw wracam do tego: mamy wolny rynek, kazdy moze korzystac z ustug, kogo sobie wybierze,
wiec nikt nikogo nie zmusza. Nie mozemy nikomu zabroni¢ doradzania w najrézniejszych
kwestiach. Z kolei konsumenci sami decydujg, z czyich ustug planuja skorzysta¢: czy tego
anonimowego doradcy internetowego, czy rzecznika patentowego. Aby swiadomie podjac
decyzje, z czyich ustug skorzystaé, musisz mie¢ petng wiedze o wszystkich plusach i minusach. |
korzystanie z ustug pierwszego lepszego internetowego doradcy moze by¢ ryzykowne. Zatem

spisatem takich 7 punktéw, o ktérych powinienes$ pamietac.

1) Po pierwsze, kompletnie w takim przypadku nie wiadomo, z czyich ustug bedziesz korzystat,
kto ma Cie obstugiwaé. Zadna z tych firm, jak patrzytem, na swojej stronie internetowej nie
ujawnia informacji o osobach, ktére majg dla Ciebie $wiadczyc te ustugi. Nie uwazasz, ze to jest
troche dziwne? Wejdz na jakakolwiek strone kancelarii patentowej i znajdziesz tam informacje,
kto jest w zespole, jakie dana osoba ma wyksztatcenie, doswiadczenie, specjalizacje oraz jakimi
jezykami wtada. Panuje u nas petna jawnos¢, zresztg dlaczego ktokolwiek miatby to ukrywac?

Moim zdaniem fakt, ze te firmy nie publikuja tych informacji, Swiadczy, ze prébuja cos$ ukry¢.

2) Po drugie, nie wiadomo, jaka wiedza dysponuja osoby majace Cie obstugiwac. | to jest
niejako konsekwencja pierwszego punktu. Moim zdaniem za pieknymi stronami,
perswazyjnymi opisami moze stac¢ ktokolwiek. To moze by¢ kreatywny, przedsiebiorczy
student albo wtasnie jakas agencja interaktywna. Osobiscie chciatbym wiedziec, czy osoba,
ktérej powierzam ochrone prawng mojej marki, po prostu sie na tym zna. Tymczasem nie
masz pewnosci, czy formalnosciami zajmie sie dla Ciebie grafik. Z catym szacunkiem do tego
zawodu. Aby byto jasne, uwazam, ze osoby pracujace w agencjach reklamowych czy
interaktywnych powinny mie¢ wiecej niz podstawowg wiedze o tych znakach. W
dzisiejszych czasach jest to szczegdlnie wazne, aby takie agencje nie zrobity krzywdy swoim
klientom, np. tworzac marke, ktéra w sposéb oczywisty bedzie naruszata juz zarejestrowany
znak towarowy. Wspominatem o tym w jednym z poprzednich podcastow. Czym innym jest
jednak posiadanie elementarnej wiedzy o znakach towarowych, a czym innym Swiadczenie

profesjonalnych ustug prawnych.

3) Po trzecie, pracownicy takich firm nie maja wyksztatcenia kierunkowego. Skad to wniem?
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Poniewaz zaréwno rzecznicy patentowi, jak i radcy prawni oraz adwokaci nie moga sie
reklamowaé. Zabrania nam tego kodeks etyki zawodowej. Za reklamy banerowe czy
wysytanie spamoéw grozg nam sankcje, natozone przez izby zawodowe. Mozna wiec zatozy¢,
ze w tych firmach nie pracujg osoby, ktére majg wyksztatcenie potrzebne do rejestracji

znakéw towarowych. Wiec zadaje znowu pytanie: kto tam pracuje, kto ma nas obstugiwac?

4) Po czwarte, pamietaj, ze pracownicy takich firm nie moga by¢ Twoimi petnhomocnikami
przed Urzedem Patentowym. Jest to konsekwencjg punktu trzeciego, poniewaz
profesjonalnym petnomocnikiem przed Urzedem Patentowym moze by¢ jedynie rzecznik
patentowy, od niedawna radca prawny i adwokat. Oznacza to, ze firmy rejestrujgce znaki
towarowe mogg jedynie wypetnic dla Ciebie dokumenty, da¢ Ci je do podpisu i wystac je za
Ciebie na poczcie. Nie ponosz3a jednak zadnej odpowiedzialnosci, co sie z Twoim zgtoszeniem
pdZniej stanie. Formalnie bowiem zgtoszenia dokonate$ samodzielnie, czyli bez petnomocnika.
Jezeli pojawig sie jakiekolwiek kolizje, trzeba bedzie w jaki$ szczegdlny sposéb wyjasniac
wszystko z ekspertem z Urzedu Patentowego - te firmy nie mogg Cie reprezentowad. Ekspert
nie bedzie z nimi rozmawiat. Podobnie sytuacja bedzie wygladata, jezeli kto$ ztozy sprzeciw do
Twojego zgtoszenia. | zostaniesz wtedy z tym bataganem catkowicie sam. Oczywiscie tylko
przypadkiem zadna z informacji o tym, ze osoby pracujace w tych firmach nie mogg by¢

petnomocnikami przed Urzedem Patentowym, nigdzie nie jest publikowana.

5) Po piate, rzecznika patentowego obowiazuje kodeks etyki zawodowej. Oznacza to, ze w
okreslonych przypadkach za ztamanie tego kodeksu grozi nam usuniecie z zawodu. Co jednak
ogranicza internetowego doradce? Cdz, mozna powiedzied, ze tylko sumienie. Przyktadowo
jako rzecznik patentowy nie moge dziata¢ na dwa fronty, czyli rownoczes$nie doradzac Tobie i
Twojemu przeciwnikowi procesowemu. Juz kilkakrotnie musiatem odmowi¢ pomocy
przedsiebiorcom, powotujac sie na konflikt intereséow. Korzystajgc z pomocy rzecznika
patentowego, mozesz miec¢ pewnosé, a wiasciwie gwarancje, ze nie bedzie w stosunku do
Ciebie nielojalny. Internetowe firmy rejestrujace znaki towarowe tak naprawde maja jeden cel
i to troszke pokazuje historia mojego klienta, ktory byt przez szereg lat wspdlnikiem w spétce.
Chodzi o to, zeby namowi¢ przedsiebiorce na dokonanie zgtoszenia, na tym konkretnie
zarabiaja. Kwestig drugorzedna jest, czy w danej sytuacji to zgtoszenie w ogdle ma sens.
Rzecznik patentowy prowadzacy wtasng kancelarie, ktéra tak naprawde sygnuje wtasnym
nazwiskiem, musi dbac o swoich klientéw. Jezeli dobrze wykonuje swoja prace, jest polecony
dalej. By¢ moze te firmy Swiadomie nie wskazujg konkretnych osdéb, z ktérymi wspoétpracuija.
Jezeli pojawiaja sie na ich temat jakies$ bardzo negatywne opinie, zawsze moga zrobic

rebranding, potem postawi¢ nowa strone internetows i zrobi¢ kolejna akcje reklamowa.
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Natomiast rzecznik patentowy swojego nazwiska nie zmieni, jest, mozna powiedzie¢,

zywotnie zainteresowany $wiadczeniem wysokiej jakosci ustug.

6) Po szoste, rzecznik patentowy jest zobowigzany do zachowania poufnosci. | nasz zawaéd
to - podobnie jak sedzia czy adwokat - zawdd zaufania publicznego. Oznacza to, ze taki
rzecznik patentowy musi zachowaé w tajemnicy wszystko, czego dowiedziat sie w trakcie
wspotpracy z Toba. To jest szczegdlnie wazne, jezeli ujawniasz mu np. swoje
miedzynarodowe plany ekspansji biznesowej. | znéw: zobowiazuja go do tego zasady etyki
zawodowej. Tym samym, jezeli do jego kancelarii trafi Twéj bezposredni konkurent, masz
pewnosd, ze nie ustyszy nic z Waszych poufnych rozméw. Jak to bedzie jednak wygladaé w
przypadku internetowego doradcy, ktéremu zalezy na tym, zeby zarobi¢ na kazdym kliencie?
Znoéw mozemy sie tylko domysla¢. Na pewno w tym przypadku zadne zasady etyki

zawodowej go nie obowiazuja.

7) Na koniec jest punkt siodmy: rzecznik patentowy ma rowniez obowigzkowe
ubezpieczenie OC. JestesSmy zobowigzani do wykupienia ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za btedy zawodowe i to na minimum 350 tys. zt. Tym samym,
jezeli rzecznik patentowy wyrzadzi Ci swoimi ustugami szkode, odszkodowanie musi
wyptaci¢ ubezpieczyciel. JesteSmy tylko ludZzmi - 10 tys. razy mozemy zrobi¢ co$
prawidtowo, ale gdy kiedys pojawi sie btad, to jesteSmy przed tym po prostu chronieni
ubezpieczeniem. Pytanie, czy internetowy doradca w ogdle jest ubezpieczony? Oczywiscie
na swoich stronach internetowych tej informacji nie znajdziesz. Zauwazytem jednak, ze
czesto ci doradcy, firmy dziatajg pod ciekawa formg prawng. W kilku przypadkach albo w
ogoble nie byto informacji, kto sie kryje pod tymi pieknymi obrazkami, albo byta informacja,
ze jest to spo6tka z 0.0. Nie wiem, czy wiesz, ale minimalny kapitat zaktadowy takich spotek
wynosi 5 tys. zt. Taka forma spotki Swietnie chroni majatek jej wspolnikéw, gorzej sprawa
wyglada z efektywnym dochodzeniem roszczen ich wierzycieli. Méwigc wprost, mozesz nie

miec z czego sciggnac swoich naleznosci.

Duzo méwitem o specjalizacji i wolnym rynku, ktéry w swoim idealnym modelu sam sie
reguluje. Dzieje sie to jednak dos¢ bolesnie. Ludzie omijajg szerokim tukiem osoby, ktére Zle
ich obstuzyty, udaja sie do dobrych specjalistow. Warunek tej samoregulacji rynku jest
jeden: dostep do informacji. Osoby zainteresowane np. rejestracjg znaku towarowego
powinny wiedzie¢, kto moze im poméc. A chetnych do doradzenia w tym zakresie jest

naprawde wielu, jak styszates: od agencji reklamowych po detektywoéw.

znakitowarowe-blog.pl


http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki - podcast #005

Mam wiec nadzieje, ze w tym zakresie ten odcinek dostarczyt Ci wielu wartosciowych

informacji, ktére beda dla Ciebie pomocne.
Z mojej strony to juz wszystko.

Pamietaj, ze notatki do tego odcinka oraz jego transkrypcje znajdziesz na moim blogu pod
adresem: znakitowarowe-blog.pl/005. Zachecam Cie do zadawania mi pytan oraz
zostawienia oceny i recenzji w iTunes, dzieki temu o moim podcascie dowie sie wiecej 0sob i

bardzo pomozesz mi w promog;ji.

Dziekuje Ci za uwage i do ustyszenia!

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj sie ze mna:
+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl



http://znakitowarowe-blog.pl/pom-005-prawnik-specjalista-prawnik-od-wszystkiego-rzecznik-patentowy/
https://itunes.apple.com/pl/podcast/prawna-ochrona-marki.-czyli/id1163153768?mt=2&ls=1
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