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Badania znakoéw towarowych

Swiadomie budujac strategie ochrony wiasnosci intelektualnej w przedsiebiorstwie warto siegnaé po badania znakéw towarowych. Badania te
prowadzg doswiadczeni rzecznicy patentowi oraz specjalisci w dziedzinie ochrony wtasnosci przemystowej a polegajg one na przeszukaniu zasobéw
specjalistycznych baz danych. W zaleznosci od zatozonego celu, dzieki przeprowadzeniu badan mozna lepiej zaplanowaé¢ swoje posuniecia

biznesowe, a takze unikna¢ konfliktu z innymi podmiotami na rynku.

Co to jest badanie znaku towarowego

Badanie znaku towarowego to poszukiwania i analizy zgtoszonych
/zarejestrowanych znakéw towarowych identycznych i/lub podobnych do
danego oznaczenia, wykonywane przez wykwalifikowanych rzecznikéw
patentowych i specjalistéw do spraw badan.

Zalety przeprowadzenia badania

Badanie zdolnosci rejestrowej pozwala juz na etapie poprzedzajacym zgtoszenie
ocenic szanse na uzyskanie ochrony na konkretne oznaczenie. Dzieki temu
przedsiebiorca moze dowiedziec sie, czy istniejg przeszkody rejestracyjne lub
ryzyko naruszenia chronionego znaku towarowego na rzecz innego podmiotu.
W przypadku znalezienia wczesniejszych znakdéw towarowych podobnych,
mozliwa jest taka modyfikacja wykazu towaréw i ustug w zgtoszeniu znaku
towarowego, by zwiekszy¢ szanse na uzyskanie ochrony. Ponadto wtasciwie
przeprowadzone badanie pomaga:

. odpowiednio zaplanowac strategie sprzedazy i promocji produktéow
lub ustug,

. ustali¢ dalsze dziatania przedsiebiorcy dotyczace budowania tzw.
brandu (rodziny znakéw);

. efektywniej chroni¢ wtasne zasoby,
. zminimalizowac ryzyko naruszenia praw oséb trzecich, a co za tym

idzie, zaoszczedzi¢ czas i koszty zwigzane z wprowadzeniem na rynek
towardw oznaczonych danym znakiem.

Rodzaje badan oferowane przez kancelarie

a. badanie zdolnosci rej. znaku stownego oraz znaku graficznego

Dla kogo? Dla przedsiebiorcow i osob ktdre zamierzajg zgtosi¢ dane oznaczenie
do rejestracji.

Jakie przynosi korzysci? Pozwala ocenié¢ szanse uzyskania prawa ochronnego oraz
potencjalne zagrozenie naruszenia innych znakdw towarowych. Co wiecej, nie
ogranicza sie do prostego sprawdzenia przez rzecznika patentowego czy
identyczne czy tez podobne oznaczenie korzysta juz z ochrony. W raporcie z
badania znajdzie sie tez odpowiedz na pytanie czy oznaczenie, ktére ma zostac

zgtoszone do UP, posiada zdolno$¢ rejestracyjng, tzn. czy na podstawie przepiséw
i innych okolicznosci faktycznych, jest mozliwos¢ rejestracji danego oznaczenia.
Badanie przeprowadzone w kancelarii patentowej jest kompleksowe, brane sg
pod uwage nie tylko znaki identyczne czy tez bardzo podobne, ale takze takie,
ktére, w przypadku znaku stownego, zawierajg podobne prefiksy, synonimy,
homonimy, oraz nazwy posiadajgce podobny rdzer lub znaczenie. W przypadku
znaku graficznego badanie wykonuje sie w oparciu o specjalnie ustawione
paramenty badawcze, ktére wyszukujg elementy obrazkowe w znakach
towarowych. Badanie takie zajmuje wiecej czasu, niz badanie samej warstwy
stownej. Dzieki niemu mozna jednak oceni¢ czy dane logo jest faktycznie na tyle
fantazyjne w poréwnaniu z innymi, ze bedzie mie¢ szanse funkcjonowac jako
rozpoznawalny, samoistny znak towarowy, nie opatrzony dodatkowymi
elementami stownymi, odpowiednio kojarzony z produktami lub ustugami danego
przedsiebiorstwa. Zaréwno w odniesieniu do znaku stownego jak i graficznego
specjalista $ledzacy na biezaco praktyke orzeczniczg sgdéw polskich i
europejskich, a takze zmieniajace sie wytyczne urzedéw ds. wtasnosci
przemystowej, podpowie co mozna a czego nie mozna umiesci¢ w znaku. Dlatego
w uzasadnionych przypadkach, gdy w gre wchodzg konkretne przedsiewziecia i
inwestycje finansowe, badanie warto przeprowadzic juz na etapie projektowania
oznaczenia. Przeprowadzenie badania znaczaco minimalizuje ryzyko naruszenia
praw osob trzecich.

Opcje dodatkowe do badania zdolnosci rejestracyjnej:

- farmaceutyki (kl. 5)

W przypadku badania oznaczenia dla produktu farmaceutycznego, mozliwe jest
dokonanie dodatkowego przeszukania wsréd identycznych lub bardzo
podobnych nazw produktéw leczniczych oraz suplementdéw diety
dopuszczonych do obrotu w Polsce.

. kraje Unii Europejskiej

Istnieje mozliwos$¢ dodatkowego przeszukania znakéw krajowych
zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Ten wariant jest przydatny w
szczegolnosci w przypadku zamiaru zgtoszenia znaku w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego (OHIM). Ustuga taka obejmuje wydruk z bazy danych
TMView zawierajgcy wykaz identycznych i bardzo podobnych znakéw, nie
obejmuje ona natomiast analizy w/w znakéw ani ttumaczenia wykazéw
towardw. W razie potrzeby, czynnosci te moga by¢ przedmiotem odrebnej
ustugi.




- nazwy handlowe i domeny

Oferujemy réowniez dodatkowa ustuge w postaci przeszukania nazw
identycznych zawartych w rejestrach KRS, CEIDG i domen internetowych
krajowych (.pl, com.pl) oraz zagranicznych (.com oraz .eu).

b. badanie czystosci

Dla kogo? Dla tych klientéw, ktérzy nie majq zamiaru zgtasza¢ znaku towarowego
do rejestracji, lecz chcieliby jedynie go uzywac. Jakie przynosi korzysci? Przepisy
prawa nie naktadajg obowigzku zgtoszenia znaku towarowego przed
wprowadzeniem oznaczonego nim produktu na rynek. Zdarza sie wiec, ze
przedsiebiorca nie zamierza zgtasza¢ znaku towarowego (produkty sezonowe,
krétkie serie) do Urzedu ds. wtasnosci przemystowej, a jedynie go umieszczaé na
swoich towarach. W takiej sytuacji, przeprowadzone badanie pozwala ustali¢, czy
przedsiebiorca taki nie bedzie narazony na zarzuty ze strony oséb trzecich, w
oparciu nie tylko o przepisy prawa wtasnosci przemystowej, ale takze w oparciu o
inne przepisy prawne.

c. inne rodzaje badan (np. stan prawny, portfolio)

Nasza kancelaria Swiadczy réwniez inne rodzaje badan, np. badanie stanu
prawnego (w przypadku gdy klient chce sprawdzi¢ jaki jest status danego
oznaczenia) czy tez badanie portfolio (zestawienie znakow
zgtoszonych/zarejestrowanych na rzecz danego podmiotu).
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