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Podstawowe zasady oraz ogolne ramy prawne dotyczgce ochrony
znakoéw towarowych, prawa i obowigzki wiascicieli znakdow
towarowych zostaty okreslone w Ustawie ,O ochronie praw do
znakow towarowych i ustug” (zwana dalej Ustawg).

Uzupetnieniem zapisow Ustawy, szczegolnie w aspektach
proceduralnych rejestracji znakéw towarowych jest Regulamin
przygotowania, wypetniania oraz badania wnioskow o wydanie
certyfikatu znaku towarowego dla towardw i ustug (zwany dalej
Regulaminem).

ne ramy prawne

Regulamin  jest stosunkowo  obszernym  dokumentem
zawierajgcym szczegotowe wskazowki  dotyczace sposobu
wypetniania i sktadania wnioskow, w tym wymagania dotyczgce
wniosku, dokumentéw uzupetniajgcych, aneksow i zmian,
mianowania przedstawicieli, wymiany informacji ze Stuzbag
Wiasnosci Intelektualnej. Regulamin wymaga jednak aktualizacji,
poniewaz na dzien dzisiejszy nie odpowiada standardom
miedzynarodowym.
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Proces rejestrac)l znaku towarowego

2.1. Wniosek o rejestracje znaku towarowego

Rejestracja znakow towarowych na Ukrainie jest prowadzona
przez Panstwowg Stuzbe Wiasnosci Intelektualnej Ukrainy (zwana
dalej "Stuzbg"). Niedawno opublikowana zostata informacja o
likwidacji Stuzby oraz przekazaniu jej obowigzkow Ministerstwu
Rozwoju Gospodarczego i Handlu, co ma jednak nastgpic w blizej
nieokreslonym okresie czasu. Na dzien dzisiejszy, do momentu
przyjecia odpowiednich regulacji przez Ministerstwo Rozwoju
Gospodarczego i Handlu) Stuzba Wiasnosci  Intelektualne]
wykonuje swe przewidziane prawem zadania. Zadania te, i
sposob funkcjonowania Stuzby stanowig przedmiot niniejszego
opracowania.

Kazdy podmiot pragngcy uzyskaC ochrone prawng swojego
znaku towarowego powinien ztozy¢ do Stuzby Wiasnosci
Intelektualnej wniosek w celu otrzymania odpowiedniego
certyfikatu potwierdzajgcego rejestracje znaku w Krajowym
Rejestrze Znakéw Towarowych (zwanego dalej "Rejestrem”).

Zgodnie z Ustawg do pakietu wymaganych dokumentow naleza:

A) wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego;

B) dane dotyczgce wnioskodawcy;

C) wyrazny wizerunek znaku towarowego;

D) wykaz towarow i ustug, dla ktérych bedzie uzywany znak

towarowy.

Rekomendujemyzapoznaniesie ztabelg optat za ztozenie wniosku
O rejestracje znaku towarowego zamieszczong w Zatgczniku.
Whniosek wraz zdokumentami uzupetniajgcymijest badany przez
Stuzbe Wiasnosci Intelektualnej w celu oceny zgodnosci wniosku
Z wymogami przewidzianymi w Ustawie. Proces ten moze zajac
od 12 do 14 miesiecy od daty ztozenia wniosku. Istnieje jednak
mozliwos¢ szybkiej rejestracji i w takim przypadku rejestracja
znaku towarowego jest mozliwa w okresie od 4 do 6 miesiecy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii (i po uiszczeniu odpowiednich
optat), decyzjaowydaniu certyfikatu rejestracjiznakutowarowego
jest publikowana w oficjalnym biuletynie Stuzby Wtasnosci
Intelektualne] oraz odpowiednia informacja jest wnoszona do
Rejestru.
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2.2. Jakie znaki towarowe nie mogg byc objete

ochrong?

Ustawa okresla, ze ochrona prawna jest przyznawana
znakowi towarowemu, ktorego wizerunek nie jest sprzeczny z
zasadami porzadku publicznego. Ponadto, ochrona prawna
nie jest nadawana znakom towarowym, ktore zawierajg Iub
odzwierciedlaja:

dla znakdw towarowych okreslonej grupy towardw lub ustug,
ktore:

w zwigzku z dtugotrwatym zastosowaniem do wybranych
rodzajow towardw staty sie nabraty cech typowych dla takich
grup towarow;

sg wyrazeniami lub symbolami charakterystycznymi dla
pewnego obszaru nauki lub gospodarki;

sktadajg sie wytgcznie z oznaczen lub danych o charakterze
opisowym, w szczegdlnosciwskazujg na: rodzaj, jakos¢, sktad,

A) godfa narodowe, flagi i inne symbole panstwowe; l0S¢, wiasciwosci, cele, wartos¢ towardow i ustug, miejsce |
B) oficjalne nazwy panstw; czas produkdji lub sprzedazy towarow lub Swiadczenia ustug,
C) symbole, krotkie i petne nazwy miedzyrzgdowych organizadji takie jak:
miedzynarodowych; nazwa;
D) urzedowe pieczeci i znaki gwarancji i kontroli; rodzaj;
E) nagrody i inne wyrdznienia; jakos¢, w szczegdlnosci cechy pozytywne,
lub materiat;
F) nieposiadajg cech charakterystycznych lub nie uzyskajg cech waga, objetosc, cena towardw i data ich produkdji;

charakterystycznych w czasie ich uzytkowania, na przyktad:
znaki, ktore sktadajg sie tylko z jednej litery, liczby, linii,
prostych figur geometrycznych, ktére nie wymagaja
szczegOlnej obrobki graficznej;

realistyczne obrazy towarow, jesli takie obrazy sg uzywane
jako znaki towarowe,

obiekty trojwymiarowe, ktérych forma jest wykorzystywana
wytgcznie w celach uzytkowych, jezeli takie obiekty sg
wykorzystywane jako znaki towarowe,

powszechnie stosowane skroty;

znaki, ktore zostaty uzyte jako znaki towarowe na Ukrainie
przez innych wiascicieli i w zwigzku z tym zostata utracona

historyczne dane o zaktadaniu podmiotow produkcyjnych,
nagrod przyznawanych towarom;

nazwy i adresy producentow;

sg mylgce lub wprowadzajgce w btad, co moze prowadzic
do utozsamienia z towarami lub ustugami okreslonego
producenta, co jest nieprawdg;

sktadajg sie wytgcznie z powszechnie uzywanych symboli i
terminow;

sktadajg sie wytgcznie zformy charakterystycznejinaturalnej
dla danego towaru lub wizerunku uzyskanego po obrobce
technicznej lub formy przekazujgcej kluczowe cechy towaru.

Ponadto zaden znak towarowy nie moze byC zarejestrowany,
jezeli jest identyczny lub tudzgco podobny do:

ich unikalnos¢;
G) sktadajg sie wytgcznie z oznaczen powszechnie uzywanych

— DLE
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znakéw towarowych zarejestrowanych wczesSniej lub
wnioskowanych o rejestracje na Ukrainie w imieniu innego
podmiotu w odniesieniu do podobnych lub powigzanych
towarow i ustug;

A) wzorow przemystowych, prawo do ktérych na Ukrainie
nalezy do innych podmiotow;

B) tytutdow dziet naukowych, literackich i artystycznych lub
cytatow i symboli z takich utwordw, jak réwniez utworow

B) znakdéw towarowych innych podmiotéw, jezeli takie znaki artystycznych i ich fragmentow bez zgody wiascicieli praw
towarowe podlegaja ochronie prawnej bez ich rejestracji autorskich lub ich spadkobiercow;
na podstawie art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie ~ C) nazwisk, imion, pseudonimow i ich pochodnych, portretow
whasnoéci przemystowej z 1883 roku; | podpisow 0s6b znanych na Ukrainie bez ich zgody.

C) nazw firm, ktére sg juz znane na Ukrainie i sg wtasnoscig | | o
innych podmiotéw:; /nak nie podlega rejestracji, jesli jest identyczny lub podobny do

znaku towarowego chronionego na Ukrainie zgodnie z art. 6 bis
Konwengji paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej z 1883
roku lub jest dobrze znanym znakiem towarowym.

D) oznaczen pochodzenia towardow (w tym alkoholu i napojéw
alkoholowych), ktére sg chronione z mocy Ustawy. Takie
znaki mogg zawieracC elementy, ktore nie sg chronione
znakami 0sob uprawnionych do takich oznaczen;

E) znakdw zgodnosci (znakdéw certyfikacyjnych), ktdre zostaty
zarejestrowane w ramach okreslonej procedury.

Rejestracja nie jest przyznawana, w przypadku chedi
wykorzystania:

— DLE
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2.3. Badanie znaku towarowego

Najwazniejszym aspektem, ktory jest szczegdtowo opisany w
Regulaminie, jest opis badania znaku towarowego. Takie badanie
sktada sie z nastepujgcych etapow:

A) ustalenie daty ztozenia wniosku;

B) badanie wymogow formalnych;

C) badanie znaczenia znaku.

Data ztozenia wniosku ustalana jest na podstawie
przedstawionych Stuzbie Wtasnosci Intelektualnej materiatow |
dokumentéw. Badanie wymogow formalnych polega na ustaleniu,
czy przedstawione dokumenty sg oryginalne i prawdziwe, a
takze czy wniosek w catosci moze podlegaC ochronie prawnej
przewidzianej w Ustawie.

Celem badania znaczenia znaku jest ustalenie, czy istniejg jakies
przyczyny lub okolicznosci, ktére nie pozwalajg na nadanie
ochrony prawnej. Ustala sie zatem, czy znak towarowy jest w
jakikolwiek sposob zwigzany z wizerunkiem pornograficznym
lub rasistowskim, godtem lub nazwag, czy tez jest sprzeczny z
zasadami porzgdku publicznego. Ponadto weryfikuje sie, czy
znak nie jest identyczny lub podobny do istniejgcych znakow
towarowych.

/nak jest uwazany za identyczny, jesliimituje wszystkie elementy
innego znaku towarowego. Znak jest uwazany za podobny, jesli
kojarzony ze znakiem towarowym pomimo pewnych roznic.

Badanie znaku towarowego obejmuje:
A) sprawdzenie istnienia identycznych lub podobnych znakow
towarowych;

B) okreslenie poziomu podobienstwa znaku towarowego do
istniejgcych znakdw towarowych;

C) okreSlenie podobienstwa towarow i / lub ustug znaku
towarowego oraz wszystkich istniejgcych identycznych lub
podobnych znakow towarowych.

W celu ustalenia podobienstwa znakdéw stownych, analizowane
sg podobienstwa: fonetyczne, graficzne (wizualne) i tresciowe
(semantyczne).

2.4. Certyfikat znaku towarowego

Jesli istniejg przestanki lub okolicznosci, w wyniku ktérych nie
jest mozliwe zarejestrowanie znaku towarowego, wnioskodawca
jest szczegotowo informowany o wszystkich niezgodnosciach
wniosku z Ustawg. Wnioskodawca moze przesta¢ odpowiednie
uwagi lub wyjasnienia, ktére muszg zostaC rozwazone przez
Stuzbe Wtasnosci Intelektualnej przy podejmowaniu ostatecznej
decyzji.

— DLE
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Po podjeciu przez Stuzbe Wiasnosci Intelektualnej decyzji o
zarejestrowaniu znaku towarowego oraz uiszczeniu opfaty
rejestracyjnej za wydanie certyfikatu, zostaje dokonany wpis
do Rejestru, a certyfikat znaku towarowego jest wydawany
wnioskodawcy. Certyfikat jest wazny przez 10 lat od daty ztozenia
wniosku a jego waznos¢ moze zostac przedtuzona.

2.5. Rejestracja miedzynarodowa znaku to-
warowego

/godnie z Ustawg, kazdy podmiot moze zarejestrowac znak
towarowy w innych panstwach (innych jurysdykcjach).

/godnie  Porozumieniem madryckim o miedzynarodowej
rejestracji znakow z 1891 roku i Protokotu do tego Porozumienia
z 1989 roku wniosek o miedzynarodowg rejestracje znaku
towarowego sktada sie za posrednictwem Stuzby Wiasnosci
Intelektualnej po uiszczeniu optaty krajowe.

Jednakze Regulamin przewiduje, ze funkcje Stuzby Witasnosci
Intelektualnej w  odniesieniu  do  rejestragji  wniosku

miedzynarodowego wykonywane sg przez Ukrainski Instytut
Wiasnosci Intelektualnej (Ukrpatent). Nawet jezeli znak zostat
zarejestrowany na poziomie miedzynarodowym, Stuzba bedzie
zobowigzana przeprowadziC badanie znaku towarowego
zgodnie z prawem ukrainskim. W zwigzku z tym mogg zaistniec
sytuacje, w ktorych znak towarowy zostat dopuszczony do
rejestracji na mocy Porozumienia madryckiego, jednak nie jest
poddany ochronie zgodnie z ustawodawstwem ukrainskim. W
zwigzku z powyzszym warto potwierdzi¢ w Stuzbie, czy znak
towarowy jest poddany ochronie prawnej zgodnie z ukrainskim
ustawodawstwem.
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Spory dotyczace znakow
towarowych 1 ich legalne wykorzystanie

3.1. Spory dotyczace znakow towarowych:
pozasadowe procedury rozstrzygania sporow

Procedury rozstrzygania sporow na drodze pozasgdowe)
mogg by¢ bardzo przydatne i sg prawdopodobnie najlepszym
Ssposobem rozwigzania sporow dotyczgcych wykorzystania znaku
towarowego, chociaz mogg nie by¢ najskuteczniejszg metoda
walki z nielegalnym uzyciem znaku towarowego.

Zgodnie z Ustawg wiasciciel znaku towarowego moze zazgdac
zaprzestania uzywania znaku towarowego przez podmiot
naruszajgcy prawa autorskie oraz moze zgdacC rekompensaty
poniesionych strat. W szczegolnosciwtasciciel maprawo domagac
sie usuniecia towardw, opakowan produktow, etykiet, oznaczen
lub innego wizerunku widniejgcego na towarze zawierajgcego
nielegalnie wykorzystywany znak towarowy, w tym zakazu
sktadowania takiego produktu, jego pozniejszej sprzedazy,
importulubeksportu. Ponadtowiascicielmoze zabroni¢uzywania
tego znaku towarowego przez inne osoby podczas promodji |
Swiadczenia ustug, dla (promocji) ktorych znak towarowy byt
zarejestrowany, w tym w dokumentacji biznesowej lub reklamie
w Internecie. Witasciciel moze rowniez zazgdal zniszczenia
wizerunkow takich znakéw towarowych.,

Niestety, obecnie na Ukrainie, osoby naruszajgce prawa autorskie
rzadko zgadzajg sie zaprzestal naruszen prawa na drodze
pozasgdowe]. W zwigzku z powyzszym sugeruje sie legalnym
wiascicielom znakdéw towarowych, aby korzystali z procedur
pozasgdowych jedynie po zgromadzeniu wystarczajgcego
materiatu dowodowego ws. naruszenia, na podstawie ktorego
tatwiej bedzie udowodni¢ naruszenie przed sgdem w przypadku
niezadowalajgcej procedury pozasgdowe.

Procedury pozasgdowe nie sg obowigzkowe, zas kazdy podmiot

moze zwrdOciC sie do sgdu niezwtocznie po  stwierdzeniu
naruszenia.
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3.2. Spory dotyczace znakow towarowych: roz-
prawy sadowe

W przypadku, gdy rozstrzygniecie na drodze pozasgdowej nie
doprowadzito dowyeliminowania naruszenia, prawowity wtasciciel
znaku towarowego moze jedynie zwrocic sie do sadu.

/godnie z Ustawg, podstawowymi sposobami ochrony prawa
znakow towarowych w sgdach sg:
A) ustanowienie prawowitego wiasciciela znaku towarowego;

B) kwestie zawarcia i realizacji umow licencyjnych;

C) ustalenie naruszenia praw wtasciciela znaku towarowego;

D) ustalenie  niezgodnosci  z  warunkami  prawnymi
przewidzianymi dla ochrony znaku towarowego;

E) potwierdzenie istnienia elementow znaku, ktore nie zostaty

przedstawione w zgtoszonym wniosku o rejestracje znaku
towarowego;

F) kwestie wydania certyfikatu ochrony znaku towarowego z
naruszeniem praw innych osob.

Sprawyrozpatrywane sgprzez sgdy gospodarcze. Proces powinien
zakonczyc sie w Ciggu 2 miesiecy od momentu wptywu pozwu,
Sad moze jednak przedtuzyC termin rozstrzygniecia sporu o 15
dni, jezeli istniejg szczegdline okolicznosci sprawy, ktore zostaty
uwzglednione przez sad.

3.2.1. Dowody w postepowaniu sagdowym

Szczegolng uwage w rozprawach sgdowych dotyczgcych znakow
towarowych nalezy zwroci¢ na gromadzenie dowodow w
Internecie oraz dokumentacje naruszen.

Zgodnie z praktykg sgdowg pozwany moze zostal pozbawiony
mozliwosci uzywania znaku towarowego, w tym w reklamach
internetowych lub w nazwach domen. Natomiast kazde
naruszenie popetnione w Internecie powinno byC odpowiednio
udokumentowane, na przyktad w formie wizerunku na stronie
internetowej naruszajgcego, w nazwie domeny, reklamie itd,,
ktére bezposrednio prowadzi do ustalenia faktu naruszenia.

/godnie z praktykg sadowg sam fakt umieszczenia znaku
towarowego lub innego znaku na stronie internetowej pozwanego
stanowi naruszenie, chyba ze pozwany moze przedstawi¢ dowod
na zgodne z prawem umieszczenie spornego znaku wiasnosci
intelektualnej. Powielanie znaku towarowego z innej strony
internetowej bez uzyskania pozwolenia na zgodne z prawem
uzycie znaku, nie moze stanowiC podstawy dla zwolnienia z
odpowiedzialnosci. Sad dgzy do ustalenia, czy strona internetowa
| informacje na niej zawarte sg wtasnoscig pozwanego i w jaki
Sposob zostato naruszone prawo do znaku towarowego.

Zgodnie zobowigzujgcym ukrainskim prawem, stronyinternetowe
traktowane sg jako dokumenty elektroniczne, ktore nie mogg
stanowi¢ materiatu dowodowego. Jednak niektére informacje
zawarte na takich stronach internetowych moga byc¢ uzyteczne w
trakcieprocesu. Dlatego sgd moze zdecydowac o przeprowadzeniu
badania stron internetowych z prezentacjg wynikow ekspertyzy
w odpowiednim protokole, nagraniu wideo lub audio.

Ogdlnie rzecz biorgc, wydruki stron internetowych nie moga
stanowi¢ materiatu dowodowego. Jednakze pisemne dowody
mogg obejmowac wszelkie certyfikaty wydane przez dostawcow
(Internetu) lub wyszukiwarki online.
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3.2.2. Wykonanie orzeczenia

Kazde orzeczenie sgdu gospodarczego na Ukrainie powinno
by¢ obowigzkowo wykonane. Za wykonanie wyroku odpowiada
Panstwowa Stuzba Wykonawcza (PSW, State Executive Service
of Ukraine), ktéra jest podporzadkowana Ministerstwu
Sprawiedliwosci Ukrainy.

Urzednik odpowiedzialny za wykonacie decyzji sgdu zobowigzany
jest do podjecia wszelkich wymaganych czynnosci w celu
skutecznego wykonania wyroku sgdowego w ciggu 6 miesiecy
od wszczecia postepowania wykonawczego (lub w ciggu dwoch
miesiecy w przypadku roszczen niemajgtkowych). Niemniej, w
ZWigzku z nowoprzyjetg ustawg reformujgcg PSW i powotaniu
instytugji  prywatnych komornikdw (w pazdzierniku 2016
r), orzeczenia sgdowe sg wykonywane przez komornikow
prywatnych w "rozsgdnym czasie".

3.2.3. Wysoki Sad Wtasnosci Intelektualne;

Obecna reforma systemu sgdowniczego na Ukrainie znaczgco
wptynie na ochrone praw witasnosci intelektualnej. Zgodnie z
przyjetym ustawodawstwem, WysokiSgd Wiasnoscilntelektualne]
zostanie powotany na Ukrainie z dniem 30 wrzeSnia 2017 r. Sad
ten bedzie pierwszginstancjg rozpatrywania sporow dotyczgcych
naruszen praw witasnosci intelektualnej.

Wysoki Sagd Wiasnosci Intelektualnej bedzie dziatat w oparciu
0 przepisy Kodeksu postepowania gospodarczego. Orzeczenia
Wysokiego Sgdu Wtasnosci Intelektualnej bedg podlegaty apeladji
przed sgdami gospodarczymi oraz kasacji w Sgdzie Najwyzszym
Ukrainy (za posrednictwem Izby Wtasnosci Intelektualnej).
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3.3. Legalne uzycie znaku towarowego

INNng istotng kwestig jest legalne wykorzystanie zarejestrowanego
znaku towarowego przez osoby trzecie bez zgody wtasciciela
znaku towarowego.

Ustawa okre$la, ze posiadanie certyfikatu rejestracji znaku
towarowego upowaznia wiasciciela do zakazu uzywania przez
0soby trzecie bez jego zgody:

A) zarejestrowanego znaku towarowego towardw i ustug
opisanych w certyfikacie;

B) zarejestrowanego znaku towarowego towardw i ustug
podobnych do opisanych w certyfikacie, jezeli w wyniku ich
uzywania konsument moze zosta¢ wprowadzony w btgd co
do producenta / dostawcy towaréw i / lub ustug;

C) znaku, ktory jest podobny do zarejestrowanego znaku
towarowego towarow i ustug opisanych w certyfikacie, jezeli
PO uzyciu takiego znaku towarowego znak towarowy moze
by¢ mylony;

D) znakutowarowego, ktory jest zwigzany z towaramiiustugami
opisanymi w certyfikacie, jezeli w nastepstwie takiego
uzytkowania klient moze zosta¢ wprowadzony w btgd ws.
producenta / dostawcy towardéw i/ lub ustug.

Istnieje jednak lista wyczerpujgcych okolicznosci, zgodnie z

ktorymi dozwolone jest uzywanie znaku towarowego bez zgody

wiasciciela. Prawo wiasciciela do zakazania uzywania znakow

towarowych osobom trzecim nie ma zastosowania w przypadku:

A) wykonywania praw, ktére powstaty przed datg ztozenia
wniosku o rejestracje znaku towarowego lub oSwiadczenia
0 pierwszenstwie,

B) uzywania znaku towarowego dla towarow dopuszczonych
do obrotu przez wtasciciela certyfikatu pod takim znakiem
towarowym pod warunkiem, ze wtasciciel nie ma podstaw,
aby zabroni¢ uzywania znaku w celu dalszej sprzedazy
towarow, ich zmiany lub wycofania;

C) niekomercyjnego uzywania znaku towarowego;

D) wykorzystywania wszelkich form wiadomosci i komentarzy
do takich wiadomosci;

E) uzycia nazw i adresow w dobrej wierze (bona fides).
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Ochrona znakow towarowych
W postepowaniu karnym

Kodeks Karny Ukrainy przewiduje, ze jezelinielegalne uzycie znaku
towarowego, marki, oznaczen pochodzenia towaréw lub innego
zamierzonego naruszenia praw do takich symboli spowodowato
znaczne szkody materialne', dziatanie takie podlega karze
grzywny od 17 000 UAH do 34 000 UAH (od okoto 655 USD do
1 310 USD).

W przypadku statego (uporczywego) naruszania powyzszych
praw, zmowy grupy o0sob lub w przypadku, gdy dziatania
spowodowaty szkode materialng brutto?, dziataniatakie podlegajg
karze grzywny w wysokosci od 51 000 UAH do 170 000 UAH (od
okoto 1 960 USD do 6 535 USD).

! Nalezy zwrdci¢ uwage, ze szkoda uwazana jest za znaczng, jezeli poniesione straty przewyzsza-
jg réwnowartos¢ 20-krotnej wartosci nieopodatkowanego dochodu minimalnego. Dla potrzeb
postepowania karnego ptaca minimalna obliczana jest jako 50% minimum socjalnego. Minimum
socjalne jest ustalane corocznie w ustawie budzetowej. Ustawa budzetowa z 2016 roku przewidy-
wata stopniowe zwiekszanie minimum socjalnego: 1 stycznia 2016 - 1 1330 UAH (ok. 51 USD), T maja
2016 - 1 399 UAH (ok. 54 USD) oraz 1 grudnia 2016 - 1 544 (60 UAH). W zwigzku z powyzszym
wysokos¢ minimalnego dochodu stanowi 699,5 UAH (ok. 27 USD), a prog strat poniesionych dla
uznania naruszenia za znaczng szkode musi przekraczac 13 990 UAH (ok. 540 USD).

2 Szkoda materialna brutto - poniesione szkody przewyzszajg rownowartos¢ 200-krotnej war-
tosci nieopodatkowanego dochodu minimalnego, wg stanu na pazdziernik 2016 - 139 900 UAH
(ok. 5400 USD,).

Powyzsze  naruszenia  popetnione  przez  urzednika
wykorzystujgcego zajmowane stanowisko, grupe zorganizowang
lub gdy dziatania spowodowaty szkody materialne na duzg skale?,
dziatania takie podlegajg karze grzywny w przedziale od 170 000
UAH do 255 000 UAH (od okoto 6 535 USD do 9 500 USD),
wigcznie z/bez pozbawienia prawa do zajmowania okreslonych
stanowisk lub zaangazowania w okreslone czynnosci na okres
do 3 lat.

Przedmiotem przestepstwa jest naruszenie obowigzujgcego
prawa w zakresie ochrony i uzywania znakow towarowych,
marek i oznaczen pochodzenia towarow, a takze zasad uczciwe)
konkurencji.

3 Szkoda materialna na duzg skale - poniesione szkody przewyzszajg rownowartos¢ 1000-kro-
tnej wartosci nieopodatkowanego dochodu minimalnego, wg stanu na pazdziernik 2016 -
699 500 UAH (ok. 27 000 USD).
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Podmiotem przestepstwa jest:

A)  nazwa;

B) oznaczenie pochodzenig;

C) znaki towarowe, ktore sa:

o zarejestrowane na Ukrainie;

» chronione bez rejestracji na podstawie miedzynarodowych
umow ratyfikowanych przez Ukraine;

e dobrze znane w odpowiedniej procedurze.

Nielegalne uzycie polega na uzywaniu znaku towarowego bez
zgody wtasciciela znaku towarowego, w tym w reklamie, na
stronach internetowych, nazwach domen itp.

Charakterystyczng cechg tego rodzaju przestepstwa jest fakt,
Ze Uuwaza sie je za popetnione wytgcznie w wyniku poniesienia
szkody materialnej przewyzszajgcej 13 990 UAH (okoto 540 USD)
(rownowartosc 20-krotnejwartoscinieopodatkowanego dochodu
minimalnego), ktorg, na przyktad, wiasciciel znaku towarowego:
A) poniodst lub musiat ponies¢ w celu odzyskania naruszonego
prawa (rzeczywiste szkody);
B) utracit w formie przychoddw, ktore maogtby uzyskac w
normalnych okolicznosciach, gdyby prawo do znaku
towarowego nie zostato naruszone (utracone korzysci).

W celu obliczenia szkdd poniesionych przez wiasciciela znaku
towarowego mozna zastosowac kilka metod, jednak jak dotgd
nie opracowano jednolitego podejscia do obliczania wielkos¢
szkéd/utraconych korzysci mozliwych do  wykorzystania w
postepowaniu karnym.

W rezultacie, w sytuacjach w ktorych naruszenie popetnione
zostato bez poniesienia szkody materialnej przekraczajgcej 13
990 UAH (okoto 540 USD), mamy do czynienia z ponoszeniem
jedynie odpowiedzialnosci administracyjnej zamiast karnej.

W ramach tej odpowiedzialnosci osoba, ktéra dopuscita sie
naruszen, podlega karze grzywny (ktora moze wynosi¢ od 170
UAH (okoto 6,5 USD) do 3 400 UAH (ok. 130 USD)) oraz konfiskacji
nielegalnie wyprodukowanych materiatow i sprzetu.
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Antymonopolowe aspekty
ochrony znakow towarowych

Ustawa "O ochronie przed nieuczciwg konkurencjg", definiuje
nieuczciwg konkurencje jako jakiekolwiek dziatanie w konkurencji,
sprzeczne z zasadami handlu i innymi uczciwymi zwyczajami
w dziatalnosci gospodarcze]. Nieuczciwa konkurencja w tym
sensie obejmuje rowniez: uzycie nazwy, marki handlowej, znaku
towarowego, reklamy, wzoru opakowania, innych znakéw itd.,
bez zgody podmiotu gospodarczego, ktory wczesnie] uzywat
takich znakdéw lub uzywa podobnych lub identycznych znakow
towarowych, co moze spowodowac¢ wprowadza¢ w btgd co do
dziatalnosci takiego podmiotu.

Tym samym, charakterystyczng cechg ochrony antymonopolowej
znaku towarowego jest fakt, udzielana ochrona nie odbywa sie
na podstawie certyfikatu rejestracji znaku towarowego, ale w
oparciu o pierwszenstwo uzywania takiego znaku towarowego.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy realizuje w ramach polityki
antymonopolowej nastepujgce dziatania:

A) ustalenie faktu nieuczciwej konkurendji;

B) wstrzymanie nieuczciwej konkurencji;

C) oficjalne odrzucenie (na koszt naruszajgcego)

nieprawdziwych, nieprawidtowych lub
niekompletnych oSwiadczen lub danych;

D) konfiskata towarow z nielegalnie uzywanym znakiem
towarowym.

Stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji skutkuje natozeniem
grzywny w wysokosci do 5% przychodu z obrotu danego
podmiotu za ostatni rok fiskalny. Okres przedawnienia dla
jakiegokolwiek naruszenia zasad konkurencji wynosi 3 lata od
daty jego popetnienia lub, w przypadku trwajgcego naruszenia,
od dnia zakonczenia dziatalnosci niezgodnej z prawem.

Warto rowniez zaznaczy¢, ze data, poczagwszy od ktérej prawna
ochrona przed nielegalnym uzyciem znaku towarowego jest inna
w Ustawie "O ochronie znakow towarowych i ustug" i w Ustawie
"O ochronie przed nieuczciwg konkurencjg". Pierwsza Ustawa
zapewnia ochrone od dnia ztozenia wniosku o rejestracje znaku
towarowego. Druga Ustawa wskazuje, ze znak objety jest ochrong
od momentu rozpoczecia wykorzystywania go w dziatalnosci
gospodarczej.
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/nakl towarowe | kwestie celne

6.1. Rejestr celny wtasnosci intelektualne;

Kazdy podmiot, ktorego prawa do znaku towarowego zostaty
naruszone podczas przewozenia towarow przez granice celng
Ukrainy, moze ztozy¢ stosowny wniosek do Panstwowej Stuzby
Celnej w celu ochrony swoich praw.

Wszystkie  informacje  zawarte w  Rejestrze  celnym
wiasnosci intelektualne] sg integralng czescig jednolitego
zautomatyzowanego systemu Panstwowe] Stuzby Celnej.

Aby dodaC certyfikowany znak towarowy do rejestru,
wnioskodawca sktada podanie wraz z odpowiednim wnioskiem
| nastepujgcymi dokumentami:

A)  wypis z wiasciwego rejestru Stuzby Wiasnosci Intelektualne;
W sprawie rejestracji znaku towarowego na Ukrainie lub
powiadomienie o rejestracji miedzynarodowej;

B) szczegdtowy opis znaku towarowego i towarow, ktory
umozliwi organom celnym ich klasyfikacje;

C) probki towarow, ktore elementami znaku lub ich obrazy
fotograficzne.

Stuzby celne mogg zrezygnowac z rejestracji znaku towarowego
w przypadku:

A) nieztozenia dokumentow uzupetniajgcych;

B) braku cech odrdzniajgcych lub brak mozliwosci identyfikadji
takich cech;

C) nieprawidtowosci ~ w  materiatach
przedstawionych we wniosku;

D) braku podstawy prawneji/ lub zdolnosci do ztozenia takiego
wniosku.

informacjach

Jesliztozenie pierwszego wniosku zroznych przyczyn nie powiodto
sie, wnioskodawca moze ztozy¢ wniosek po raz kolejny.

Znak towarowy moze zostaC wytgczony z rejestru celnego z powodu:
A) wygasniecia terminu rejestracji;

B) odpowiedniego wniosku wtasciciela;

C) orzeczenia saduy;

D) wygasniecia okresu ochrony prawnej;

E) rezygnacjiwitasciciela z optaty za sktadowanie w magazynach

organow celnych towarow, ktérych rejestracja celna zostata
odsunieta w czasie;

F) ustalenia nieprawdziwych danych w ztozonym wniosku i
dokumentach uzupetniajgcych.

Rejestracja znakow w rejestrze celnym jest wazna przez 6 lub 2
miesiecy. Okres waznosci moze zosta¢ wydtuzony o kolejne 6 lub
12 miesiecy po ztozeniu odpowiedniego wniosku.
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6.2. Dziatania majace na celu walke z nielegal-
ng produkcja towarow objetych ochrong
wtasnosci intelektualne;

Panstwowa Stuzba Celnajest uprawniona do prowadzenia wszelkich
dziatan zwigzanych ze zwalczaniem nielegalnie wykorzystanych
znakow objetych ochrong jako witasnosc intelektualna, wytgcznie
PO zarejestrowaniu znaku w rejestrze Stuzby.

Jezelistuzby celne, woparciuorejestr celnywtasnosciintelektualnej,
wykryjg oznaki naruszenia praw witasnosci intelektualnej w
przypadku towardw zgtoszonych do kontroli i odprawy celnej,
rejestracja celna zostaje zawieszona na okres do 10 dni, a towary
sg przechowywane w sktadach celnych (magazynach).

Panstwowa Stuzba Celna informuje witasciciela towarow, i jesli
w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o
zawieszeniu procedury celnej wiasciciel nie zwrdci sie do sadu
z odwotaniem dot. ochrony praw witasnosci intelektualnej lub
nie zwroci sie do organdow celnych z pisemnym uzasadnieniem
wniosku o przedtuzenie zawieszenia rejestracji celnej, wowczas
w przypadku braku naruszenia przepisow celnych towarow,
rejestracja celna jest wznawiana. W przeciwnym razie zawieszenie
odprawy celnej podlega przedtuzeniu (nie dtuzej niz o 10 dni
roboczych).

Ponadto, jesli wtasciciel przedstaw organowi stuzby celnej, ktory
wstrzymat rejestracje celng towardw, nakaz sgdowy zakazujgcy
niektorych dziatan spowodowanych naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej lub inng decyzje w tej sprawie wydang przez inne
upowaznione organy panstwowe, organ celny zobowigzany

jest wstrzymac rejestracje celng towarow na okres wskazany w
postanowieniu sgdu / decyzji wtasciwych organdw panstwa.
Warto zwroci¢ uwage, ze w przypadku zawieszenia rejestraci
celnej w wyzej wymienionych okolicznosciach, wtasciciel towarow
zwraca wszelkie koszty poniesione przez Panstwowg Stuzbe
Celng na sktadowanie towarow.

Nawet podmiot wykorzystujgcy znak towarowy w dobrej wierze
(bona fides) powinien byC swiadomy faktu, ze jezeli w ciggu 10
dni od dnia otrzymania powiadomienia od organu Panstwowe;
Stuzby Celnej o wstrzymaniu rejestracji celnej nie przedstawi
sgdowi wystarczajgcej ilosci dowodow dla zniesienia decyzji
organu, podmiot ten moze byc¢ narazony na dodatkowe koszty
| straty.

Ponadto Panstwowa Stuzba Celna moze dziatal z wiasne
inicjatywy w przypadku, gdy prawa wtasnosci intelektualnej
podmiotu mogtyby zostac naruszone i zawiesic rejestracje celng
(nawet jesli zaden wniosek o wpis do rejestru celnego nie zostat
ztozony przez wiasciciela towarow / znaku towarowego). Istnieje
wyczerpujgca lista takich okolicznosci przewidziana w przepisach.

Podsumowujgc, rejestr celny jest skutecznym Srodkiem
panstwowej ochrony w zakresie praw wtasnosci intelektualnej w
czasie procedur celnych. Ponadto informacje zawarte w rejestrze
celnym sg dostepne dla wszystkich organéw podatkowych, co
zwieksza ochrone prawng znaku towarowego.
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Za%acznik Tabela optat dot. rejestracji znaku towarowego

Cena w UAH Przyblizona
cena w USD
Ztozenie wniosku o rejestracje (wypetnionego przez jednego wnioskodawce) 1,000 39
* 70 kazdg dodatkowq klase zgodnie z Klasyfikacjg nicejskq 1,000 39
* 70 kolorowy znak 500 19
* za kazdg dodatkowq klase, jezeli ta klasa zostata przyznana po przeprowadzonym badaniu 1,500 59
* 70 znak wykorzystujgcy nazwe ,Ukraina” 6,000 231
Ztozenie wniosku o rejestracje (wypetnionego przez dwoch lub wiecej wnioskodawcow) 1,300 50
Osobna aplikacja 1,700 66
Przedtuzenie terminu przedstawienia potwierdzenia wniesienia optaty 400 15
Poprawienie btedu we wniosku, ktory nie jest oczywisty lub techniczny 800 31
Wprowadzenie zmian we wniosku przez wnioskodawce
*  nazwa 100 4
* adres 100 4
* qadres korespondencyjny 100 4
* Imie przedstawiciela 100 4
* qdres przedstawiciela 100 4
* za te samqg zmiane w dwdch lub wiecej wnioskach 120 5
Zmiana wnioskodawcy 600 23
Przedtuzenie/ Wznowienie terminu na ztozenie dodatkowych materiatéw po przeprowadzonej ekspertyzie 400 15
Ztozenie skargi na (wykorzystanie) znaku towarowego w zwigzku z nieodpowiednio nadang ochrong prawng 1,000 39
Zmiany w znaku towarowym w zwigzku z jego rozdzieleniem 500 19
Oficjalna publikacja potwierdzenia wydania certyfikatu rejestracji (czarno-biata) 150 6
Oficjalna publikacja potwierdzenia wydania certyfikatu rejestracji (kolorowa) 250 10
Whpisanie znaku do Panstwowego Rejestru Znakow Towarowych Ukrainy 800 31
Wydanie odpisu certyfikatu rejestracji 100 4
Ztozenie odwotania do Izby Apelacyjnej 1,700 66
Przedtuzenie waznosci certyfikatu znaku towarowego (jeden wiasciciel) - za klase 3,000 116
» 70 kazdg dodatkowq klase 300 12
Przedtuzenie waznosci certyfikatu znaku towarowego (dwoch lub wiecej wiascicieli) - za klase 3,900 150
Publikacja informacji o wydaniu licencji na wykorzystanie znaku towarowego 400 15
Publikacja informacji o zmianie wiasciciela znaku 600 23
Rejestracja miedzynarodowa/ przedtuzenie rejestracji miedzynarodowe; 600 23
Rozszerzenie terytorialne rejestracji miedzynarodowe;j 400 15
Ztozenie wniosku o uznanie znaku towarowego jako znaku dobrze znanego 4,000 154
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Kontakt

Wydziat Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie

ul. Wotodymyrska, 45
01901 Kijow, Ukraina

Tel.: +380 44 279 12 98
Fax: +380 44 279 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.ukraine trade.gov.pl

— DLE

ATTORNEYS-AT-LAW

Wydziat Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

DLF attorneys-at-law

Torus Business Centre
ul. Htyboczycka 17a
04050 Kijow, Ukraina

Tel: +38 044 384 24 54
Fax: +38 044 384 24 55
e-mail; info@dlf.ua
www.dlf.ua

OCHRONA ZNAKOW TOWAROWYCH NA UKRAINIE



