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B Wstep

Silny znak towarowy moze odegrac zasadniczg role w procesie
pozyskiwania nowych klientow podczas tworzenia marki
w Chinach. Poniewaz w budowanie reputacji swojej firmy
inwestujecie Panstwo i czas, i pienigdze, bytoby bardzo
niekorzystne, gdyby kto$ inny zaczat uzywac Panstwa nazwy do
sprzedazy wtasnych produktéw lub ustug.

Cotojestznak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie, ktére stuzy szczegdlnemu i
nadrzednemu celowi identyfikacji towarow lub ustug
producenta, umozliwiajgc w ten sposdb konsumentom
odréznienie towaréw lub ustug jednego producenta od
towarow lub ustug innego. Znak moze sktadac sie ze stow,
znakow graficznych, liter, cyfr, znakéw tréjwymiarowych
(ksztattow) oraz potaczenia kolorow, dzwieku lub dowolnej
kombinacji powyzszych elementow.

W przypadku rejestracji dZzwieku, dzwiek nalezy opisa¢ na
pieciolinii muzycznej lub za pomocg numerowanej notacji
muzycznej, ktérym powinien towarzyszy¢ opis tekstowy.
W przypadku, gdy dzwieku nie mozna opisa¢ na pieciolinii
muzycznej lub w notacji numerycznej, wnioskodawca bedzie
musiat opisac go stownie.

Aby spetni¢ wymogi rejestracji, nalezy uwzgledni¢ zapisy
ponizszych punktéw:

e znak musi by¢ zgodny z prawem- nie moze by¢ identyczny
ani podobny do nazwy czy flagi panstwa, nazw i logo
chinskich agencji rzadowych, logo i hymnu chinskiej armii
oraz konkretnych lokalizacji lub znanych i charakterysty-
cznych budynkow, w ktérych takie instytucje majg swojg
siedzibe; do Czerwonego Krzyza lub innych organizacji
miedzynarodowych; nie moze zawiera¢ tresci dyskrymi-
nujgcych narodowos¢ lub stanowic przesadnej i oszukan-
czejreklamyitp.;

znak musi miec¢ charakter odrézniajacy - znaki muszg byc
fatwe do odrdznienia i umozliwia¢ odréznienie towardw /
ustugjednego podmiotu od towardw / ustuginnej osoby;

znak nie moze mie¢ charakteru funkcjonalnego - wymag ten

dotyczy w szczegdlnosci ksztattow tréjwymiarowych, ktére

nie mogg zostac zarejestrowane jako znaki towarowe, jezeli:

- s3 pochodng wytgcznie charakteru towardw / ustug, czyli
znak towarowy, ktéry jest po prostu modelem samego
produktu; ksztatt jabtka nie moze stuzy¢ jako oznaczenie
firmy sprzedajgcej jabtka, poniewaz z nazw rodzajowych
musza korzystaé swobodnie wszyscy;

- istniejg w celu osiggniecia okreslonego efektu techniczne-
go, ktéry uniemozliwitby konkurentowi wytworzenie
produktu, ktéry osiggnatby ten sam efekt techniczny. Na
przyktad pojemnik na jogurt marki Mdiller zawierajacy
dwie oddzielne komory nie mogt zostac zarejestrowany,
poniewaz projekt miatfunkcje praktyczng;

- dodajg produktom istotnej wartosci, oznacza to sytuacje,
w ktérej projekt znaku towarowego, a nie sam produkt,
dodaje wartosci, poniewaz jest tak dobrze zaprojekto-
wany;

znak musi by¢ dostepny do rejestracji: oficjalna baza danych
znakéw towarowych Krajowego Chinskiego Urzedu ds.
Wtasnosci Intelektualnej (CNIPA) jest dostepna online
(patrz: sekcja Odnosniki do powigzanych stron interneto-
wych) i mozna z niej skorzysta¢ do wyszukania zareje-
strowanych znakéw towarowych. Baza danych zawiera
wstepne akceptacje, zatwierdzenia, odnowienia, mody-
fikacje itp. wszystkich znakdéw towarowych ijest dostepna w
jezyku chinskim i angielskim. Doktadne instrukcje dotyczace
korzystania z funkcji wyszukiwania w jezyku chifnskim sg
dostepne na stronie internetowej Europejskiego Urzedu
Patentowego. Jezeli chcecie Panstwo, zebysmy przeprowa-
dzili bezptatne wyszukiwanie znakow towarowych, aby
sprawdzi¢, czy Panstwa znak towarowy jest nadal dostepny,
prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdujg sie na
ostatniej stronie niniejszego przewodnika).



Chiny stosujg system first to file”, co oznacza, ze pierwsza
osoba, ktora ztozy wniosek o rejestracje znaku towarowego,
zwykle otrzymuje do niego prawa. Oznacza to rowniez, ze
mozna straci¢ ochrone prawng w Chinach, jezeli podobny znak
zostat tu wczesniej zarejestrowany. Dlatego wazne jest, aby
zarejestrowac swoj znak towarowy w Chinach przed wejsciem
na rynek i / lub rozpoczeciem dziatan na tym rynku, aby
zmniejszy¢ ryzyko uprzedniej rejestracji znaku towarowego
przez kogos innego lub innymi stowy ,,przejecia” takiego znaku.
Réwnie wazne jest wczesne rozpoczecie procesu rejestracji,
poniewaz moze on trwa¢ do 12 miesiecy (9 miesiecy na
rozpatrywanie wniosku i 3 miesigce na potencjalne ztozenie

sprzeciwu po publikacji w chifskim Dzienniku Znakéw Towa-
rowych) w przypadku zgtoszenia krajowego, a nawet dtuzej w
przypadku rejestracji miedzynarodowej. Nalezy zauwazyc, ze
znak towarowy - z wyjatkiem znaku, ktory jest ,powszechnie
znany” (czyli jest dobrze znany ogoétowi spoteczeristwa w
Chinach i cieszy sie tam stosunkowo wysokg renomg) moze by¢
chroniony w Chinach tylko wtedy, gdy jego rejestracja zostata
zakoriczona. Chiny sg cztonkiem Konwencji Paryskiej i Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO), a zatem europejskie firmy musza
ztozy¢ wniosek w Chinach w ciggu szesciu miesiecy od
zgtoszenia tego samego znaku w Europie, aby zachowac
pierwotng date zgtoszenia, czyli, date pierwszenstwa”.

® Jak zarejestrowac swoj znak towarowy?

Znak towarowy mozna zarejestrowac w systemie , krajowym”
lub ,miedzynarodowym”, a jego ochrona w Chinach staje sie
skuteczna dopiero po jego zarejestrowaniu. Chiny majg
scentralizowany system rejestracji, a proces oceny i rejestracji
opisano ponize;j.

Krajowy System Rejestrac;ji

Zagraniczni wnioskodawcy, nieposiadajagcy w Chinach rezy-
dencjilub zagraniczni przedsiebiorcy, ktérzy zamierzajg ubiegac
sie o rejestracje znaku towarowego w Chinach, muszg upo-
waznic¢ do tego oficjalng agencje ds. znakdw towarowych. Liste
uprawnionych agentéw ds. znakéw towarowych mozna znalezé
na oficjalnej stronie internetowej CNIPA (patrz: sekcja
Odnosniki do powigzanych stron internetowych).

Chiny stosujg miedzynarodowg klasyfikacje towardw i ustug w
ramach Porozumienia Nicejskiego. Dla kazdej klasy, w ktérej
zgtaszajgcy chce uzyskaé ochrone, nalezy dokonac odrebnego
zgtoszenia znaku towarowego. Koszt rejestracji, z wytgczeniem
optat za reprezentacje prawng, wynosi 300 RMB (okoto 40 EUR)
za jedng klase i obejmuje 10 towardéw / ustug. Za kazda
dodatkowa pozycje naliczane jest dodatkowe 30 RMB (okoto 4
EUR). Istnieje réwniez mozliwos$¢ zarejestrowania wniosku
wieloklasowego, co pozwala na sktadanie zgtoszen znakéw
towarowych dla towardw i / lub ustug w kilku réznych klasach.
Klasy i podklasy znakéw towarowych w Chinach sg wyjasnione
bardziej szczegdtowo w dalszej czesci niniejszej instrukcji.

Miedzynarodowy System Rejestracji

Znaki towarowe zarejestrowane w krajach europejskich nie sg
chronione w Chinach, chyba ze zostaty zarejestrowane takze
i tam. Miedzynarodowy system rejestracji jest dostepny na
mocy Protokotu Madryckiego za posrednictwem Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPQ). Chiny i panistwa
cztonkowskie Unii Europejskiej sg stronami Protokotu Madry-
ckiego. Nie jest to jednak zalecana droga sktadania wnioskow
w Chinach, ze wzgledu na potencjalne trudnosci zwigzane
z podklasami, ktore przedstawiono w ponizszym porownaniu.

Zgodnie z Protokotem Madryckim wniosek o rozszerzenie na
Chiny opiera sie albo na zgtoszeniu znaku towarowego, albo na
rejestracji. Agent ds. znakdéw towarowych ztozy wnioski w
krajowym urzedzie ds. znakéw towarowych w kraju pocho-
dzenia wnioskodawcy, ktory nastepnie przekaze je do WIPO.
Whniosek miedzynarodowy powinien by¢ sktadany w jezyku
angielskim, francuskim lub hiszpariskim. Po otrzymaniu
wniosku, WIPO przeprowadzi weryfikacje pod wzgledem
formalnym i powiadomi wszystkich cztonkdw Protokotu
Madryckiego, u ktérych wnioskodawca chce uzyskac¢ ochrone.
Jezeli w ciggu osiemnastu miesiecy od powiadomienia
przekazanego Chinom przez WIPO nie zostanie wniesiony
zaden sprzeciw, Panstwa znak towarowy zostanie zare-
jestrowany. Ale uwaga: jezeli pojawig sie zastrzezenia dotyczgce
rejestracji Panstwa znaku towarowego, bedziecie Panstwo
musieli upowaznic¢ lokalnego chifnskiego agenta ds. znakow
towarowych do poprowadzenia sprawy. Do przedtuzen i
modyfikacji réwniez zastosowanie znajdg przepisy systemu
miedzynarodowego.



Ochrona znakéw towarowych w Chinach

Porownanie: System Rejestracji Krajowej
a Miedzynarodowej

Okres waznosci: W Chinach krajowa rejestracja znaku
towarowego i miedzynarodowa rejestracja znaku towaro-
wego sg wazne przez dziesiec lat i mogg zostac przedtuzone
o kolejne 10 lat. Jednak wniosek o przedtuzenie nalezy
ztozy¢ na 6 miesiecy przed uptywem okresu waznosci. Jezeli
wtasciciel znaku nie zrobi tego w tym okresie, moze zostac
przyznane przedtuzenie terminu na dalszy okres wynoszacy
6 miesiecy. Jezeli przed uptywem przedtuzonego okresu nie
zostanie ztozony zaden wniosek, zarejestrowany znak
towarowy zostanie uniewazniony.

Jezyk wniosku: Jezeli korzystacie Panstwo z systemu
miedzynarodowego, mozna ztozy¢ wniosek w jezyku
angielskim, francuskim lub hiszpanskim. Jezeli korzystacie
Panstwo z systemu krajowego, wniosek mozna ztozy¢ tylko
w jezyku chinskim. Jako firma zagraniczna bedziecie
Panstwo musieli skorzystac¢ z ustug chinskiego agenta ds.
znakdéw towarowych.

Zakres: Podstawowa opfata w systemie miedzynarodowym
obejmuje jednoczesng ochrone w wiecej niz jednym kraju w
maksymalnie trzech klasach towardw lub ustug. W chinskim
systemie krajowym nalezy ztozy¢ oddzielny wniosek dla
kazdejklasy lub mozna ztozy¢ wniosek wieloklasowy.

Certyfikaty: Teoretycznie nie ma rdznicy w rodzaju ochrony
oferowanej przez miedzynarodowe i krajowe rejestracje
znakéw towarowych, jednak ze wzgledéw praktycznych
ztozenie wniosku za posrednictwem chifskiego krajowego
systemu moze by¢ lepszym rozwigzaniem. W takim
przypadku uzyskuje sie certyfikat w jezyku chinskim, ktéry
moze okazac sie przydatny przy podejmowaniu jakich-
kolwiek dziatan egzekucyjnych w Chinach i pomoze
przyspieszy¢ postepowanie w przypadku kontaktu z
wtadzami lokalnymi. Jezeli korzystacie Panstwo z miedzy-
narodowego systemu, bedziecie musieli wystgpi¢ do CNIPA
o certyfikat w jezyku chinskim, aby poswiadczy¢ miedzy-
narodowy znak towarowy, co moze zajg¢ trzy miesigce lub
dtuzej od chwili ztozenia wniosku. W Chinach mozna
wyegzekwowac swoje prawa tylko z certyfikatem potwier-
dzajacym rejestracje znaku towarowego, poniewaz organy
administracyjne i sady zwrdca sie o ten dokument jako
dowdd Panstwa prawa do znaku towarowego. Dlatego tez,
jezeli wybierzecie Panstwo miedzynarodowg opcje
rejestracji, radzimy zwrdci¢ sie do CNIPA o wydanie
certyfikatu.

» Klasyfikacja: Zarowno chinski, jak i europejski system
rejestracji znakow towarowych stosujg Miedzynarodowa
Klasyfikacje Towardéw i Ustug w ramach Porozumienia
Nicejskiego, jednak chinskie klasy obejmujg rowniez
podklasy, ktore nie sg uzywane w Europie. Moze to stanowic
problem przy sktadaniu wnioskéw przez system miedzyna-
rodowy, poniewaz podklasy zostang okreslone przez
weryfikatorow w CNIPA. Dlatego zaleca sie rejestracje przez
system krajowy.

e Koszt: Od lipca 2019 . koszt rejestracji w chirskim Krajowym
Systemie Rejestracyjnym wynosi 300 RMB (okoto 40 EUR)
plus honoraria prawnika; ta kwota obejmuje rejestracje do
10 pozycji, a za kazdg dodatkowa pozycje nalicza sie kolejne
30 RMB (okoto 4 EUR). Tabela optat za Rejestracje Miedzy-
narodowe znajduje sie na stronie:
https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html

e Czas: W systemie miedzynarodowym rejestracja znaku
towarowego zajmuje okoto 18 miesiecy, podczas gdy
rejestracja znaku towarowego za posrednictwem chinskie-
go Krajowego Systemu Rejestracji trwa okoto 12 miesiecy.
W styczniu 2019 r. CNIPA zachecita weryfikatorow
zajmujgcych sie znakami towarowymi do skrécenia okresu
rozpatrywania wniosku z 8 do 6 miesiecy, skracajgc tym
samym czas jego rejestracji. Niektorzy eksperci zauwazyli
niewielki wzrost liczby odrzuconych wnioskéw dotyczgcych
znakdéw towarowych w nastepstwie tej polityki.

Zt6z wniosek we wszystkich klasach i podklasach
produktow i ustug

Zakres wytgcznego prawa do uzywania znaku towarowego
ogranicza sie do identycznych i podobnych towardow lub ustug.
Dla wygody produkty i ustugi podzielono na 45 klas, ale Chiny
idg dalej i dzielg te klasy na podklasy. Produkty z tej samej
podklasy sg czesto traktowane jako identyczne lub podobne,
dlatego przy rejestracji znaku towarowego wazne jest, aby
obejmowata ona produkty i ustugi w kazdej z podklas
zawierajgcych produkty i ustugi, ktére mogg miec znaczenie dla
Panstwa firmy. Dobrg praktyka jest rejestrowanie produktéw i
ustug w kazdej podklasie, ktora tworzy klase, nawet jezeli
produkty i ustugi w tej podklasie sg tylko nieznacznie zwigzane z
Panstwa dziatalnoscig. Uniemozliwi to konkurentom lub
osobom dopuszczajagcym sie naruszenia zarejestrowanie
identycznego lub podobnego znaku w podklasie i uzywanie go
do podwazania marki.


https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html

,Powszechnie znane” znaki towarowe

W szczegolnych okolicznosciach, np. jezeli Panstwa
znak towarowy nie jest zarejestrowany lub jezeli kto$
rejestruje lub uzywa Panstwa znaku towarowego dla
innych towardéw lub ustug, w sprawach o naruszenie
znaku towarowego, przypadkach podnoszenia
sprzeciwu, lub ztozenia wniosku o uniewaznienie
mozliwe jest takze ztozenie wniosku o uzyskanie
statusu ,znanego” (na terenie Chin) znaku
towarowego. Nie istnieje jednak zaden oficjalny
rejestr powszechnie znanych znakéw towarowych, a
uznanie znaku towarowego za powszechnie znany jest
dokonywane indywidualnie dla kazdego przypadku
przez organy administracyjne lub sgdowe. Po wydaniu
decyzji administracyjnej lub sadowej stwierdzajacej,
ze znak towarowy jest powszechnie znany i
orzekajacej na korzys¢ jego wiasciciela, taka decyzja
jest ewidencjonowana, a wtasciciel moze wykorzystac
taka/ie decyzje/e w przysztych sprawach, w celu
uzyskania dodatkowych korzysci, takich jak wyzszy
poziom odszkodowania czy prostsza procedura
wnoszenia sprzeciwu lub uniewaznienia rejestracji
podobnych znakéw towarowych, w tym
zarejestrowanych ponad pie¢ lat wczesniej, od
momentu udowodnienia dziatania w ztej wierze
(patrz: wytyczne Sadu Najwyzszego w Pekinie
dotyczace postepowan administracyjnych w zakresie
znakéw towarowych z roku 2019r.).

Chociaz taki status istnieje, w praktyce jest on
stosunkowo trudny do uzyskania. Przepisy SAIC
(obecnie CNIPA) w sprawie Okreslenia Powszechnie
Znanych Znakéw Towarowych (2014) i Interpretacja
SPC co do kwestii stosowania przepisow prawa w
sporach cywilnych dotyczacych ochrony powszechnie
znanych znakéw towarowych (2009 r.) okreslaja
gtéwny zakres i procedure uzyskiwania statusu
powszechnie znanego znaku towarowego. Przepisy
znajduja sie na stronie internetowej organizacji IP Key:
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Uwaga na podklasy!

Prosze upewnic sie, ze zarejestrowali Panstwo swoj znak towarowy we
wtasciwej klasie i podklasie. Aby doktadniej wyjasni¢ kwestie podklas,
podajemy przyktad klasy 29. W UE i Chinach do produktow klasy
29 nalezg miedzy innymi jaja, mleko, przetwory mleczne, jadalne oleje
i ttuszcz. W UE, Panstwa znak towarowy bedzie obejmowat wszystkie
produkty tej klasy, jednak w Chinach zalezy to od wskazanej przez
Panstwa podklasy. Na przyktad masto nalezy do podklasy 2907.2,
podczas gdy masto orzechowe do podklasy 2904.1. Oznacza to, ze
mozecie nie by¢ Panstwo objeci ochrong w zakresie masta orzecho-
wego, ale dla masta. Wazne jest, aby uwaznie wybiera¢ podklasy,
poniewaz w przeciwnym razie to weryfikator CNIPA zdecyduje,
rejestracje w ktorych podklasach Panstwo otrzymacie. Jezeli zdecy-
dujecie sie Panstwo na rejestracje miedzynarodowa zamiast krajowe;j
rejestracji w Chinach, prosze sie upewnic, ze wskazaliscie Panstwo dla
swojego znaku towarowego wszystkie odpowiednie podklasy, po-
niewaz ich niewskazanie moze skutkowac rejestracjg znaku towaro-
wego, ktéry nie ochroni Panstwa produktéow lub ustug w pozadany
sposob. Chiny regularnie aktualizujg system podklas, dlatego nalezy
stosowac najnowszy system klasyfikacji.


https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks%20-2014-revision.pdf
https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks%20-2014-revision.pdf
https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks%20-2014-revision.pdf
https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks%20-2014-revision.pdf

Ochrona znakéw towarowych w Chinach

B Rejestracja znakéw towarowych w jezyku chinskim

Poniewaz rejestracja znaku towarowego zapisanego alfabetem
tacinskim nie chroni automatycznie znaku towarowego przed
uzyciem lub rejestracjg tego samego lub podobnego znaku
towarowego w jezyku chirskim, zdecydowanie zaleca sie zareje-
strowanie chinskiej wersji zagranicznego znaku towarowego.
Ponadto, jezeli nie istnieje chifnski znak oznaczajacy nazwe
zagranicznej marki, jest bardzo prawdopodobne, ze zostanie ona
przyjeta przez lokalnych konsumentow jako ttumaczenie lub
transliteracja, niekoniecznie z odpowiednimi konotacjami lub
wizerunkiem, ktére firma zagraniczna chciataby nig przekazac.
Poniewaz Chiny wymagajg chinskich nazw na produktach,
niezarejestrowanie nazwy Panstwa produktu z uzyciem
chinskich znakéw naraza Panstwa na incydenty w postaci
rejestracji znakow towarowych w Chinach w ztej wierze.
Poniewaz Chiny stosujg zasade pierwszenstwa dla osoby, ktéra
jako pierwsza ztozy wniosek, taka osoba lub firma, ktéra jako
pierwsza zarejestruje Panstwa znak towarowy w Chinach,
ostatecznie otrzyma ochrone. W rezultacie moze zosta¢ wydany
dla Panstwa zakaz uzywania tej chinskiej nazwy lub zostaniecie
Panstwo zmuszeni do zakupu znaku towarowego. Ponizej
wyjasnimy, jak mozna stworzy¢ znak towarowy z uzyciem
chinskich znakow.

W 2015 r. New Balance, producent obuwia i artykutow
sportowych, przegrat sprawe dotyczgcg znaku towarowego, w
ktérym osoba fizyczna z Chin zarejestrowata chifiskg nazwe ,,
E{&”(Xin Bailun). Poniewaz firma New Balance réwniez uzywata
tej nazwy w odniesieniu do swoich chinskich towardw, Sad
Miejski w Guangzhou orzekt, ze firma New Balance naruszyta
prawa obywatela Chin i musiata zaptaci¢ 98 milionéw RMB (okoto
13,5 miliona EUR) odszkodowania, opublikowac przeprosiny i nie
pozwolono jej juz uzywaé chinskiej nazwy ,FTE1E”. Takich
sytuacji mozna unikng¢ sprawdzajac, czy Panstwa chinska nazwa
jest nadal dostepna do rejestracji znaku towarowego w Chinachii
rejestrujac znak towarowy. W przypadku, gdy chifski znak
towarowy jest juz zarejestrowany dla tych samych lub
podobnych towarow i ustug, zaleca sie zmiane marki na inng
chinskg nazwe przeznaczong na chinskirynek.

Chinscy konsumenciizagraniczne znaki towarowe

Wybierajgc chinska nazwe, warto skorzysta¢ z pomocy
prawnikdéw zajmujgcych sie znakami towarowymi, menedzeréw
marketingu, a takze lokalnych pracownikéw pochodzenia
chinskiego, aby nada¢ marce odpowiedni wizerunek w Chinach i
od razu unikng¢ kosztownych btedow. Wybdr chinskiego
odpowiednika znaku towarowego jest szczegdlnie wazny, nie
tylko ze wzgledu na znaczenie, ale takze dzwiek, ton, a nawet
wyglad chinskich znakow wybranych dla nazwy znaku
towarowego, poniewaz mogg one wptyng¢ na reputacje marki.
Dla przyktadu: Quaker Oatmeal i Ralph Lauren to dwie dobrze
znane marki, ktére wchodzac na chinski rynek nie stworzyty
chinskiego znaku towarowego. Dlatego konsumenci stworzyli
wtasne nazwy obu marek na podstawie ich logo. Quaker Oatmeal

zyskat przezwisko ,Lao Ren Pai” (# A &), co dostownie oznacza
,marka staruszka”, a Ralph Lauren odkryt, ze jego marka jest
znana w Chinach jako ,San Jiao Ma” (=#1%), co oznacza
Ltréjnogi kon”. W Chinach, do zbudowania odnoszacej sukcesy
marki niezbedna jest znajomos$¢ aspektow kulturowych,
prawnych i jezyka, dlatego chinski odpowiednik znaku
towarowego powinien by¢ starannie opracowany z pomocg i
wedtug wskazowek ekspertéw ds. znakéow towarowych,
marketingu i PR, a takze osodb, dla ktérych jezyk chinski jest
jezykiem ojczystym oraz ttumaczy.

Trzy opcje wyboru chinskiej nazwy znaku towarowego

a) Stworzenie dostownego ttumaczenia
Dostowne ttumaczenie zadziata w przypadku, gdy znak

towarowy ma charakterystyczne znaczenie. Na przyktad,
firma Apple Computers wybrata nazwe marki, Ping Guo” (3£
£R), ktdra po chifisku oznacza ,jabtko”. Podobnie Palmolive
jest znane jako ,Zong Lan” (#R#%), czyli potaczenie
doktadnego ttumaczenia stéw ,palma” i ,oliwka”. Wad3 tej
metody jest to, ze chifskie znaki bedg brzmiaty inaczej niz
oryginalny znak towarowy, a to oznacza, ze bedzie konieczny
czas i naktady na marketing, aby zbudowac powigzanie
miedzy znakiem towarowym w alfabecie tacinskim a
jezykiem chinskim.

b) Stworzenie ttumaczenia fonetycznego

Ttumaczenie fonetyczne polega na utworzeniu nazwy
korzystajgcej z chinskich znakdw, ktdra brzmi jak dany znak
towarowy. Pinyin to oficjalny chinski alfabet fonetyczny
wykorzystujgcy znaki facinskie, ktére mogg by¢ uzywane do
tworzenia transliteracji. Na przyktad McDonald's jest znany
lokalnym chiriskim konsumentom jako ,Mai Dang Lao” (&
275), Siemens to ,Xi Men Zi” (F17]F), KFC jest znany
miejscowym jako ,Ken De Ji” (B1EX8), a Audi funkcjonuje
jako ,Ao Di” (B2##). Ta metoda jest zalecana, gdy znak
towarowy cieszy sie juz renomg wsroéd chinskojezycznych
konsumentéw. Nalezy jednak zachowaé ostroznosc¢ przy
wyborze wersji fonetycznej zagranicznego znaku towaro-
wego, poniewaz chifskie znaki moga mie¢ niepozadane
znaczenie w jednym lub kilku z szeSciu gtownych chinskich
dialektow.

c) Potaczenie ttumaczenia dostownego i fonetycznego
Najlepsze znaki towarowe to te, ktére brzmig tak samo,
a takze nawiazujg do definiujgcej cechy marki lub majg
pozytywne znaczenie w chinskiej kulturze. Na przyktad, po
rozwazeniu setek kombinacji czterech sylab, ktdre sktadajg
sie na jej nazwe, Coca-Cola ostatecznie zdecydowata sie na
,Ke Kou Ke Le” (B]JBJK), co oznacza ,sprébuj i badz
szczesliwy”. Niemiecka marka Fuchs, ktéra po niemiecku
oznacza ,lisa”, jest ttumaczona ,Fu Si” (f&8f), co oznacza
,powodzeniaibtogostawienstwa”.



® Uwaga! Rejestracja znakow towarowych w Chinach w ztej wierze

Poniewaz Chiny uzywajg systemu zapewniajgcego
pierwszenstwo osobie, ktéra pierwsza ztozy wniosek o
rejestracje, wiele MSP wpada w putapke niezarejestrowania
swojego znaku towarowego w Chinach, a nastepnie, gdy chca
tam prowadzi¢ interesy dowiadujg sie, ze ich znak towarowy
zostat juz przyznany chinskiej firmie. W takich przypadkach
bardzo czesto chinska firma rejestruje znak z zamiarem
odsprzedania go zagranicznej firmie po zawyzonej cenie. Te
taktyczne rejestracje znakéw towarowych sg powszechnie
nazywane ,rejestracjami w ztej wierze” i stanowig w Chinach
powazny problem, z ktérym boryka sie wiele europejskich firm.
Moga ogranicza¢ swobode dziatania zagranicznej firmy,
ograniczajac jej mozliwos¢ wejscia na chinski rynek, a nawet

znaku towarowego jest w stanie zajg¢ towary opatrzone tym
znakiem w chinskich urzedach celnych.

Zmiany w chinskim prawie dotyczgcym znakow towarowych
wprowadzone w 2019 r. miaty na celu ograniczenie liczby
rejestracji dokonywanych w ztej wierze poprzez rozszerzenie
zakresu tego, co jest potrzebne do wykazania ,ztej wiary” i
przyznanie wtascicielom marek wiekszych mozliwosci
prawnych do walki z takimi incydentami. Jednak w praktyce,
zakwestionowanie rejestracji jest nadal znacznie bardziej
ztozone i kosztowne niz samodzielna rejestracja znaku
towarowego, dlatego dla MSP pierwszym krokiem powinna by¢
zawsze rejestracja znaku towarowego na jak najwczesniejszym
etapie.

sprowadzania towardw z Chin, poniewaz posiadacz chinskiego

Przeglad gtownych zmian wprowadzonych przez nowa Ustawe o znakach towarowych z 2019 r.

W listopadzie 2019 r. w Chinach weszta w zycie nowa Ustawa o znakach towarowych. Nowe prawo wprowadza srodki majgce
na celu ograniczenie rejestracji znakéw towarowych w ztej wierze. Ponizej znajduje sie podsumowanie najwazniejszych zmian:

e Nowe prawo wyraznie zabrania zgtaszania znakéw towarowych w ztej wierze. Nie oznacza to jednak, ze takie zgtoszenia nigdy
nie wystgpig, poniewaz udowodnienie dziatania w ztej wierze moze by¢ trudne. Jak najszybsza rejestracja znaku towarowego
to nadal najlepsza opcja ochrony znakéw towarowych.

e Kazdy moze oprotestowac rejestracje znaku towarowego w CNIPA w ciggu 3-miesiecznego okresu na skfadanie sprzeciwu,
jezeliuwaza, ze dany znak towarowy jest rejestrowany w ztej wierze.

» Kazdy moze zwrdcic¢ sie do Rady Odwotawczej ds. Znakéw Towarowych o uniewaznienie znaku towarowego, ktory zostat
zarejestrowany w ztej wierze. Ponadto wnioski o uniewaznienie znaku towarowego w zwigzku z jego rejestracjg w ztej wierze
nie podlegajg 5-letniemu okresowi przedawnienia, co oznacza, ze kazdy moze ztozy¢ wniosek o uniewaznienie znaku
towarowego z powodu jego rejestracji w ztej wierze rowniez po 5 latach od rejestracji znaku towarowego.

» Agencje ds. znakow towarowych mogg zostac pociggniete do odpowiedzialnosci za zajmowanie sie wnioskami dotyczagcymi
rejestracji znakéw towarowych w ztej wierze. Powinno to dodatkowo ograniczy¢ rejestracje znakow towarowych w ztej
wierze.

* Nowe przepisy zwiekszyty kary za naruszenie znaku towarowego i pozwalajg wtascicielowi znaku towarowego zazgdac
zniszczenia towaréw opatrzonych podrobionym zarejestrowanym znakiem towarowym oraz materiatow i narzedzi
uzywanych gtéwnie do produkcji towaréw opatrzonych podrobionym zarejestrowanym znakiem towarowym.

Ponadto nowe Wytyczne w zakresie spraw sgdowych dotyczgcych autoryzacji i potwierdzania znaku towarowego doktadniej
okreslajg, co stanowi zgtoszenie znaku towarowego w ztej wierze, w tym zgtoszenia, w ramach ktorych probuje sie zarejestrowac
znaki towarowe identyczne lub podobne do tych o pewnej renomie i stosunkowo duzej rozpoznawalnosci oraz nalezacych do
réznych podmiotow. Wytyczne sugerujg réwniez odrzucanie wnioskdw o rejestracje duzej liczby znakéw towarowych bez
odpowiedniego powodu.



Ochrona znakéw towarowych w Chinach

Postepowanie w chinskim Urzedzie Znakow
Towarowych

Co zrobi¢, gdy odmdéwiono rejestracji znaku towarowego?
Gdy CNIPA odmoéwi rejestracji znaku towarowego, wniosko-
dawca ma pietnascie dni (w przypadku zgtoszenia zgodnie z
Systemem Madryckim, uzyskuje sie dodatkowe 15 dni) na
whniesienie przez chinskiego agenta ds. znakow towarowych
odwotania do Rady Odwotawcze] ds. Znakéw Towarowych.
Rada Odwotawcza ma 9 miesiecy na podjecie decyzji, a ten
okres moze zosta¢ przedtuzony maksymalnie o kolejne trzy
miesigce.

Co, jezeli dowiecie sie Panstwo, ze ktos zgtosit znak
towarowy, ktérego nie chcecie rejestrowac?

Jezeli zgtoszenie znaku towarowego narusza przepisy
chinskiego prawa o znakach towarowych, mozecie Panstwo
wnies¢ sprzeciw od takiego znaku towarowego do CNIPA.
Nalezy to zrobi¢ w ciggu trzech miesiecy od oficjalnej publikacji
znaku towarowego i po wstepnym zatwierdzeniu w Dzienniku
Znakéw Towarowych. Okres trwania procedury zwigzanej ze
sprzeciwem zakoniczonej decyzjg, moze wynosi¢ od 1 roku do
1,5 roku. Jezeli proba sprzeciwu nie powiedzie sie, znak
towarowy zostanie zarejestrowany, a jedynym S$rodkiem
ratunkowym, jaki bedziecie Panstwo mieé, bedzie prdba jego
uniewaznienia.

Co, jezeli wybrany znak towarowy jest juz zarejestrowany?
Jezeli znak towarowy zostat zarejestrowany w wyniku oszustwa
lub w inny niewtasciwy sposéb (np. w ztej wierze) lub narusza
przystugujace Panstwu wczesniej prawa, mozecie Paristwo
sprobowac go uniewaznic¢. Wigze sie to ze ztozeniem wniosku o
uniewaznienie do Rady Odwotawczej ds. Znakow towarowych
za posrednictwem chinskiego agenta ds. znakow towarowych.
Inng mozliwoscig odzyskania znaku towarowego jest odwotanie
sie do CNIPA. Z odwotania mozna skorzysta¢, jezeli wtasciciel
znaku towarowego nie bedzie uzywac swojego znaku
towarowego w ciggu trzech lat lub jezeli znak towarowy stat sie
nazwg rodzajowa. Gdy Panstwa chinski agent ds. znakdéw
towarowych ztozy wniosek odwotawczy, CNIPA daje wtasci-
cielowi znaku towarowego dwa miesigce na przedstawienie
dowodow, ze znak towarowy jest wykorzystywany. W tym
miejscu nalezy zauwazy¢, ze korzystanie ze znaku towarowego
przez osobe trzecig, ktéra jest upowazniona do uzywania znaku
towarowego, rowniez liczy sie jako korzystanie ze znaku
towarowego. Odwotanie od decyzji CNIPA mozna ztozy¢ w ciggu
15 dni za posrednictwem chinskiego agenta ds. znakdéw
towarowych.

Rejestracja znakéw towarowych w Chinach w przypadku
produkcji w Chinach (OEM)

MSP czesto napotykaja trudnosci przy wytwarzaniu w Chinach
towarow opatrzonych znakiem towarowym przeznaczonym na
eksport, firmy czesto nie rejestrujg swojego znaku towarowego
w Chinach, a jezeli znak jest zarejestrowany przez inng strone,
moze to prowadzi¢ do zajecia ich towarow. Sady, organy
administracyjne i organy celne roznie traktujg takie kwestie w
réznych miastach lub regionach Chin. Pokazanie rejestracji
znaku towarowego w kraju, do ktérego Panstwo eksportujecie
moze wystarczyc, aby produkty przeszty odprawe celng. Jednak
najlepszym sposobem na upewnienie sie, ze Paristwa MSP jest
chronione, jest zarejestrowanie znaku towarowego w Chinach.
Ta metoda ma dodatkowg zalete, poniewaz pomaga

powstrzymac firmy chcgce w Chinach produkowaé podrobione
towary z Panistwa znakiem towarowym, ktore mogg nastepnie
sprzedawac¢ w Chinach lub za granicg, poniewaz macie Panstwo
podstawe do wniesienia przeciwko nim powdédztwa w Chinach.
Ponadto pomysina rejestracja umozliwi zarejestrowanie znaku
towarowego w chinskich urzedach celnych, ktére mogg zajac
towary naruszajgce prawo na granicy, przed ich eksportem.
Nalezy pamietac, ze w celu ochrony znaku towarowego przed
anulowaniem nalezy z niego korzysta¢ w Chinach w ciggu trzech
lat od zarejestrowania.

Anulowanie znakéw towarowych z powodu nieuzywania
Inng bardzo podstawowa zasadg przepisow dotyczacych
znakéw towarowych w wielu krajach jest korzystanie z nich.
Oznacza to, ze zarejestrowany znak towarowy musi byc
wykorzystywany po pewnym , okresie poczatkowym?”, w prze-
ciwnym razie mozna go anulowac (na przyktad w Niemczech
okres ten wynosi 5 lat, a w Chinach 3 lata od jego rejestracji).
Korzystanie ze znaku towarowego mozna udowodni¢ poprzez
wykazanie jego uzycia na towarach, opakowaniach lub
kontenerach, lub na dokumentach handlowych, w reklamie, na
wystawie, lub w jakiejkolwiek innej dziatalnosci gospodarcze;.
Mozna zatozy¢, ze znaczna czes¢ ,przejetych znakéw
towarowych” nie jest wykorzystywana, a zatem mozna ztozy¢
wniosek o anulowanie.

Handel znakami towarowymi

Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z prawem wiasciciel zarejestro-
wanego znaku towarowego moze go sprzeda¢. W Chinach
istnieje nawet platforma internetowa do sprzedazy znakow
towarowych, tak zwany ,supermarket znakéw towarowych”
(patrz sekcja: Odnosniki do powigzanych stron internetowych),
ktory jest powigzany z Chinska Gietdg Technologiczng (China
Technology Exchange) i zostat zatwierdzony przez Rade
Panstwa. Ale co zrobic, jezeli europejska firma znajdzie swdj
znak towarowy na stronie internetowej ,supermarketu znakéw
towarowych” w Chinach? Sprzedaz znaku towarowego jest
legalna, ale co ze sprzedazg znaku towarowego, ktéry zostat
,przejety” od jego pierwotnego witasciciela? Chinska Ustawa o
znakach towarowych okresla, jakie dziatania nalezy podja¢ w
sprawie uniewaznienia spornych znakow towarowych. Jezeli
okaze sie, ze ktérykolwiek ze znakdéw towarowych na
wspomnianej stronie internetowej zostat sprzedany z naru-
szeniem prawa, mozna podjg¢ dziatania w celu jego unie-
waznienia. Firma obstugujgca witryne moze sprzedawac wazne
znaki towarowe, ale jest wysoce prawdopodobne, ze zostaty
one kupione i / lub zarejestrowane w ztej wierze, w celu
czerpania korzysci ze sprzedazy. Uzyskanie dowodow bedzie
podstawg do uniewaznienia tych znakéw towarowych.

Co zrobi¢, gdy Panstwa znak towarowy zostat juz zare-
jestrowany w Chinach przez kogos innego?

W Chinach znaki towarowe, jezeli nie sg zarejestrowane (z
wyjatkiem tych powszechnie znanych) praktycznie nie
podlegaja ochronie. Dlatego zaleca sie MSP z UE rejestracje
znakow towarowych w Chinach. Niemniej jednak, jezeli
Panstwa firma znajdzie sie w sytuacji, w ktorej ktos inny juz
zarejestrowat Panstwa wybrany znak towarowy w Chinach,
nadal istnieje sposodb, aby temu zaradzi¢. Konieczne bedzie
zebranie dowoddéw wtasciwych dla kazdego przypadku
i sporzagdzenie dokumentacji zawierajacej:



e informacje zebrane na temat kazdego ze znakow
towarowych, w tym szczegdty dotyczace znaku
towarowego firmy, takie jak aktualny status rejestracji,
czy jest on zarejestrowany w Chinach, zakres, w jakim
znak towarowy jest wykorzystywany w Chinach (jezeli
jest umieszczany na towarach lub produktach tam
wytwarzanych lub sprzedawanych),

e informacje o kanatach dystrybucji,

e informacje o zakresie dziatalnosci rejestrujgcego (np.
liczba sprzedanych przedmiotéw),

e wszystkie zebrane informacje powinny by¢ poddane
legalizacji / po$wiadczone notarialnie i dostarczone w
oryginale,

e wyniki weryfikacji, czy firma posiada duza liczbe
zarejestrowanych znakow towarowych, ktore majg
niewielkie lub zadne powigzanie z podstawowg dziatal-
noscig firmy (pomaga to w udowodnieniu dziatania
w ztej wierze),

e wyniki weryfikacji, czy wzgledem firmy, ktéra zareje-
strowata Panstwa znak towarowy, wydano wczesniej
decyzje administracyjne lub sgdowe stwierdzajgce
rejestracje w ztej wierze.

We wszystkich takich przypadkach, w ktorych okreslone prawo
do znaku towarowego zostato zarejestrowane w ztej wierze,
nalezy podja¢ odpowiednie dziatania w celu uniewaznienia
znaku towarowego. Zgodnie z chinskimi przepisami agentom
lub przedstawicielom nie wolno rejestrowac znakéw towaro-
wych w ich wtasnym imieniu bez upowaznienia prawowitego
wiasciciela. Ponadto, jezeli MSP z UE ma jakiekolwiek stosunki
umowne, biznesowe lub inne ze strong, ktdra rejestruje jego
znak towarowy w Chinach, a strona ta wie o istnieniu niezare-
jestrowanego znaku towarowego, znak towarowy nie zostanie
zarejestrowany w wyniku oprotestowania przez MSP z UE.
Nalezy pamietac, ze protest nalezy wnies¢ w ciggu trzech
miesiecy od weryfikacji znaku towarowego i jego opubliko-
waniu w chidskim Dzienniku Znakéw Towarowych. Po tym
terminie nadal istnieje mozliwos¢ wniesienia powddztwa
ouniewaznienie.

Woczesniej uzyskane prawa, np. do znakow towarowych, prawa
do wzordw, prawa autorskie, oznaczenia geograficzne, mogg
postuzy¢ do przeciwdziatania rejestracji w ztej wierze. W
odniesieniu do wczesniej uzyskanych praw autorskich wazne
jest posiadanie poswiadczonych notarialnie dowodow lub reje-
stracji praw autorskich. Mimo ze prawa autorskie istnieja
w momencie utworzenia dzieta, trudno jest udowodni¢ w
Chinach, ze jest sie wtascicielem praw autorskich bez
poswiadczenia notarialnego lub ich chinskiej rejestracji. W
przypadku, gdy osoba lub firma z Chin rejestruje to samo logo,
ktdrego od wielu lat uzywacie Paristwo dla swojego MSP w UE,
jezeli posiadacie Panistwo prawa autorskie do logo, mozna
skorzysta¢ z prawa pierwszenstwa, aby odzyska¢ swodj znak
towarowy w Chinach. Poniewaz jednak CNIPA bedzie musiata
zobaczy¢ na dowdd oryginalne szkice projektu i dokumenty
dotyczace autora, moze byc¢ trudno przedstawi¢ wystarczajgce
dowody. Dlatego zacheca sie unijne MSP do rejestrowania

swoich praw autorskich w Chinach, poniewaz moze to
zapewni¢ cenne wsparcie w przypadku sporu.

Wazne jest, aby europejskie MSP byty éwiadome rejestracji
dokonywanych w ztej wierze, poniewaz takie rejestracje
zdarzajg sie w Chinach czesto. Obecnie, jezeli firmie uda sie
zarejestrowac znaki towarowe w celu wystawienia ich na
sprzedaz, moze ona zarobi¢ duze kwoty; natomiast w
przypadku uniewaznienia rejestracji poniesiony koszt jest niski
— jest to tylko koszt rejestracji znaku towarowego. Agenci ds.
znakoéw towarowych zwykle swiadczg swoim klientom ,,ustuge
obserwacji”, w ramach ktérej monitorujg préby rejestracji
znakow towarowych podobnych do znakow ich klientéw.
Poniewaz niektdre wnioski o rejestracje znakéw towarowych
naruszajgcych prawa mogg byc¢ zgtaszane w jezyku chinskim,
zdecydowanie zaleca sie powierzenie tej ustugi, a takze ocenei
doradztwo, profesjonalistom postugujgcym sie jezykiem
chifiskim, aby postepowanie toczyto sie w tym jezyku. MSP,
ktére stykajg sie z rejestracjg swoich znakow towarowych w ztej
wierze, powinny zwroci¢ sie o porade do prawnika, ktory
bedzie w stanie oceni¢ kazdy znak towarowy i szanse na
uzyskanie korzystnego rozstrzygniecia sprawy oraz ztozyc
w CNIPA sprzeciw, wniosek o uniewaznienie lub anulowanie.
Tg procedurg moze réwniez zajgc sie zarejestrowany agent ds.
znakdéw towarowych.

Sledzenie Dziennika Znakéw Towarowych i oprotesto-
wywanie rejestracji

W przypadku sktadania sprzeciwu od rejestracji istotne jest,
aby postuzy¢ sie prawidtowymi dowodami, poniewaz istnieje
tylko jedna szansa na jego zgtoszenie. Jezeli sprzeciw nie
zostanie uznany, znak towarowy przechodzi od razu do
rejestracji. Jedynym dostepnym wowczas Srodkiem bytoby
wszczecie postepowania o uniewaznienie znaku towarowego.

——

RRAX
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Ci) Studium przypadku MSP

Kontekst: W 2009 r. w Chinach miata miejsce powazna sprawa o naruszenie praw do znaku towarowego, w ktérej europejskie
przedsiebiorstwo zostato pozwane na kwote 40 min RMB (okoto 5,4 min EUR) za naruszenie praw do znaku towarowego
chinskiej firmy. Europejska firma uzywata swiatowej marki, ktérg probowata zarejestrowac w Chinach w 2003 r., ale dowiedziata
sie, ze firma z Shenzhen jest juz wtascicielem tego znaku towarowego. Wniosek o anulowanie chinskiego znaku towarowego
z powodu jego niewykorzystywania nie zostat uznany, poniewaz firma z Shenzhen uzywata znaku towarowego i miata w
Shenzhen sklepy z podobnymi produktami.

Podjete dziatania: Europejska firma podjeta decyzje o rebrandingu- co oznacza, ze zrezygnowata z uzywania marki na swoich
produktach na catym swiecie i wprowadzita zupetnie nowy znak towarowy.

Woyciaggniete wnioski: Koszt rejestracji jest czesto podawany jako powdd niezarejestrowania praw wtasnosci intelektualnej w
Chinach lub niezarejestrowania dodatkowych klas znakéw towarowych. Jednak taka strategia wielokrotnie okazata sie daleka od
jakichkolwiek oszczednosci, a wrecz bardziej kosztowna. Problem nie ogranicza sie do firm europejskich, ale dotyczy réwniez
rynku wewnetrznego. Na przyktad producent sosu sojowego ,Zheng Yang He” z Harbinu zaoszczedzit 1000 RMB (okoto 140
EUR) na optacie urzedowej oraz dodatkowych optatach dla agenta ds. znakéw towarowych, nie rejestrujgc swojego znaku
towarowego, tylko po to, by straci¢ 500 000 RMB (okoto 86 600 EUR), odkupujac go pdézniej. Zagraniczne firmy powinny myslec z
wyprzedzeniem i rozwazyc rejestracje znakéw towarowych w Chinach, nawet jezeli nie zamierzajg tam produkowac towardéw lub
od razu wchodzi¢ naten rynek.




@® Egzekwowanie swoich praw

Mimo wyzwan, ochrona znakéw towarowych za posredni-
ctwem chinskiego systemu sgdowego znacznie sie poprawita,
szczegdlnie w duzych miastach, takich jak Pekin, Szanghaj i
Guangzhou, gdzie obecnie dziatajg sgdy zajmujgce sie prawami
wiasnosci intelektualnej posiadajgce fachowa wiedze w tej
dziedzinie. Takze koszty postepowania sg stosunkowo
niewielkie w poréwnaniu z kosztami sporéw sgdowych w innych
jurysdykcjach. Mozliwe jest takze dochodzenie praw na drodze
egzekucji administracyjnej (w tym egzekucji celnej) i poste-
powania karnego. Te drogi egzekwowania praw mozna réwniez
taczy¢, aby zapewnié lepszg ochrone Panstwa praw i odstraszy¢
innych potencjalnych sprawcéw naruszen.

Przed rozpoczeciem oficjalnego postepowania: zbierz
dowody!

W Chinach sady iinne organy administracji dopuszczajg jedynie
dowody poswiadczone notarialnie przez chifskiego notariusza.
Dlatego nalezy pamietac, aby w przypadku stwierdzenia
naruszenia najpierw uzyska¢ od chinskiego notariusza po-
Swiadczony notarialnie dowdd naruszenia. Mozna zebraé
dowody samodzielnie lub zatrudni¢ profesjonalnych sledczych
do spraw wtasnosci intelektualnej, ktorzy pomogg uzyskac
wyczerpujgce dowody do dalszych dziatan procesowych, ale
wszystkie dowody muszg zostac poswiadczone notarialnie.

Ztozenie skargi: Urzad ds. Regulacji Rynku (AMR)

Jedng z efektywnych pod wzgledem kosztéw i czasu metody
zwalczania naruszenia jest ztozenie skargi do lokalnego biura ds.
znakéw towarowych w ramach Urzedu ds. Regulacji Rynku
(AMR), do biura wyzszego szczebla niz lokalny, na ktéorym
popetniono naruszenie (produkcja, sprzedaz, przechowywanie
itp.), ktéra bedzie uzasadnia¢ posiadane prawa do znaku
towarowego (do skargi nalezy dotaczy¢ kopie Swiadectwa
rejestracji znaku towarowego) oraz dowody naruszenia, ktére
zostaty zidentyfikowane (np. probki produktu naruszajgcego
prawo).

Ta forma dziatania jest najbardziej skuteczna w przypadkach,
kiedy celem jest dochodzenie i zajecie nielegalnych produktow.
Po zakoniczeniu takiej akcji AMR oceni potencjalne naruszenie
i, jezeli uzna, ze doszto do naruszenia, nakaze naruszajgcemu
zaprzestanie tych dziatan. Co do zasady powinien skonfiskowa¢
i zniszczy¢ wszystkie towary i narzedzia uzywane konkretnie do

produkcji artykutow naruszajgcych prawo. Dodatkowo, w wy-
niku naruszenia AMR moze rowniez natozy¢ grzywne, jednakze
jej kwota odnosi sie do prowadzonej nielegalnej dziatalnosci
i nie moze przekraczac pieciokrotnosci kwoty dochodu z nie-
legalnej dziatalnosci. W przypadkach, gdy nie mozna obliczy¢
grzywny, AMR nakfada statg kwote w wysokosci do 250 000
RMB (okoto 34 300 EUR). Jednakze sgd wymierza surowszg kare
w przypadkach, gdy naruszenie zostanie uznane za ,powazne”
lub gdy naruszenie zostato popetnione wiecej niz raz w okresie
pieciu lat. Przy rozstrzyganiu spraw o naruszenie AMR jest me-
diatorem i nie moze przyznac¢ odszkodowania. W zwigzku z tym
ocena i przyznanie odszkodowania jest wytgcznie domeng
chinskich Sadow Ludowych.

Postepowanie cywilne

a) Ochronaznakéw towarowych

e W celuwszczecia postepowania cywilnego nalezy podjgc
nastepujgce kroki:

e Skarge nalezy ztozy¢ w wydziale cywilnym Sadéw
Ludowych.

e Sad wyznacza termin przestuchania przedprocesowego,
podczas ktérego dowody bedg badane i omawiane przez
strony przed sgdem.

» Chociaz istnieje mozliwos¢, ze sad bedzie dziatac jako
organ ustalajgcy fakty i zarzadzajacy kontrole, w
rzeczywistosci dowody sg zwykle przedstawiane przez
same strony.

e Przed zakonczeniem postepowania sgd zapewni
zainteresowanym stronom mozliwos$¢ rozstrzygniecia
sporu.

e Ogtoszenie wyroku moze zajgc¢ kilka miesiecy, jednak
konkretny czas trwania postepowania zalezy w duzej
mierze od ztozonosci sprawy.
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b) Srodki prawne bedace wynikiem postepowania
cywilnego

Sad moze postanowic o realizacji nastepujgcych czynnosci:
¢ Wydacénakaz zaprzestania naruszen.
e Zarzadzi¢ konfiskate i zniszczenie wszystkich towarow

naruszajgcych prawo, a takze maszyn i urzgdzen uzywa-
nych doich produkgji.

En |
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Natozy¢ odszkodowanie, ktére strona naruszajgca zapta-
ci wtascicielowiznaku towarowego.

B

¢) W sprawach o naruszenie znaku towarowego odszkodo-
wania przyznawane sg w odniesieniu do:

RT [ o

o

e Stratwfasciciela wtasnosciintelektualnej.
e Zyskéw uzyskanych w wyniku naruszenia.

e Wysokosci optat licencyjnych zarejestrowanego znaku
towarowego, gdy zaréwno straty, jak i faktyczny zysk
sprawcow naruszenia sg trudne do okreslenia.

e Jezeli obliczenie kwot wskazanych w powyzszych trzech
punktach jest trudne, sgd moze — zgodnie z okoliczno-
$ciami naruszenia natozy¢ odszkodowanie w wysokosci
do 5000000 RMB (okoto 660400 EUR).
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Egzekwowanie przepiséw celnych

Gtéwny Urzad Celny (General Administration of Customs - GAC)
jest organem scentralizowanym i przeprowadza kontrole na
granicy zaréwno wzgledem towardéw przywozonych, jak i
wywozonych. To bardzo przydatna funkcja przy zatrzymywaniu
przed opuszczaniem kraju kontenerow przewozgcych towary
naruszajgce prawo. Rejestracja (zapis*) znaku towarowego w
GAC nie jest warunkiem koniecznym, ale jest wysoce zalecana, a
jezeli tak sie stanie, GAC podejmie inicjatywe zatrzymania
podejrzanego towaru bez koniecznosci specjalnego zadania ze
strony witasciciela znaku towarowego.

Postepowanie karne
a) Jakie dziatania stanowig naruszenie znaku towarowego?
Takie dziataniato:
e Produkcja lub Swiadoma sprzedaz podrabianych
produktow.
» Tworzenie podrobionych lub nieautoryzowanych
przedstawien znakéw towarowych.

b) Egzekwowanie przepiséw prawa karnego / kary za prze-
stepstwa zwigzane ze znakami towarowymi

Przede wszystkim konieczne jest zgtoszenie przestepstwa w
Prokuraturze Ludowej* w celu wniesienia sprawy karnej do sgdu.
Biuro Bezpieczenstwa Publicznego (PSB) ma prawo do
zatrzymywania podejrzanych i przestuchiwania ich, a takze do
przeszukiwania i inspekcji pomieszczen bez ograniczen. Kary za
przestepstwa zwigzane ze znakami towarowymi to kara
pozbawienia wolnosci na czas okreslony do 3 lat lub areszt i/ lub
grzywna, jezeli okolicznoscisg,,powazne” lub wolumen sprzedazy
jest ,,duzy”, oraz kara pozbawienia wolnosci na czas okreslony od
trzech do siedmiu lat, w przypadku gdy warunkizostang uznane za

Wwyjatkowo powazne” lub wolumen sprzedazy jest ,,ogromny”.
Naruszenia, w przypadku ktorych wartosc¢ towarow przekracza 50
000 RMB (ok. 6600 EUR), spetniajg kryteria karne i mogg by¢
Scigane przez uprawnione organy. W przypadku stwierdzenia
podczas inspekcji przeprowadzonej przez AMR, Ze naruszenia
spetniajg te kryteria, AMR ma prawo do skierowania sprawy do
PSB w celu aresztowania podejrzanych oraz skierowania sprawy
do Prokuratury Ludowej. Jest to skuteczna strategia odstraszenia
przed dalszyminaruszeniami.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat egzekwowania swoich
praw w Chinach, prosze zapoznac sie z naszym Przewodnikiem po
egzekwowaniu praw wtasnosciintelektualnejw Chinach.

Uzywane terminy

Weryfikacja pod wzgledem formalnym - patrz System Madrycki
Miedzynarodowe] Rejestracji Znakdw, czes¢ Informacje ogdlne:
http://www.wipo.int/madrid/en/general/#para8

*Zapis - proces rejestrowania réznych form praw wtasnosci
intelektualnej.

*Prokuratura Ludowa - prokuratorzy ludowi w Chinach sg
panstwowymi organami nadzoru prawnego. Ich organizacja
odpowiada organizacji sagdow ludowych:
https://www.spp.gov.cn/
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® Konkluzje

Nalezy podja¢ kroki w celu jak najszybszej rejestracji
kluczowych znakéw towarowych i logo w Chinach oraz
zasiegng¢ porady prawnika lub agenta ds. znakow
towarowych, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone w
powigzanych klasach.

W Chinach nalezy dokonywac rejestracji w szerokim zakresie
— prosze uwzglednia¢ nie tylko bezposrednia klase
produktu, ktory ma by¢ sprzedawany, ale prosze rozwazy¢,
czy ten sam znak towarowy moze by¢ uzywany na
powigzanych przedmiotach lub na opakowaniach, w
reklamach, a nawet na towarach.

Poniewaz rejestracja znaku towarowego przy uzyciu znakéw
facinskich nie chroni automatycznie znaku towarowego
przed uzyciem lub rejestracjg tego samego lub podobnego
znaku towarowego zapisanego w jezyku chinskim, prosze
rozwazy¢ rejestracje kluczowych znakéw towarowych w
jezyku chinskim, aby: (a) zapobiega¢ niepozgdanym
rejestraciom w Chinach oraz (b) przygotowaé droge do
sprzedazy w Chinach w przysztosci. Prosze pamietaé, aby
doktadnie przemyslec¢ chinskie ttumaczenie swojego znaku

towarowego i skorzysta¢ z pomocy Chinczykéw i lokalnych
ekspertéw od marketingu.

Prosze pamietaé, ze rdozne prawa obejmujg rézne aspekty
praw wtasnosci intelektualnej i ze kazde z nich ma swoje
ograniczenia (np. patenty projektowe majg stosunkowo
waski zakres), wiec najlepiej stara¢ sie unika¢ korzystania
tylko z jednego rodzaju i zamiast tego stosowac¢ wszech-
stronne podejscie.

W przypadku ,przejecia znaku towarowego”, prosze
rozwazy¢ odkupienie znaku towarowego za posrednictwem
chinskiej firmy prawniczej, ktéra moze negocjowad w
Panstwa imieniu. W niektdrych przypadkach skorzystanie z
ustug chinskiego prawnika moze pozwoli¢ na odkupienie go
taniej niz udanie sie bezposrednio do sprzedawcy.

Wszystkie rodzaje dziatan egzekucyjnych mozna tgczy¢ w
celu uzyskania optymalnych rezultatéw: po Sciezce admini-
stracyjnej moze nastgpi¢ postepowanie cywilne i ne-
gocjacje ,,pobudzone” grozbg postepowania karnego.




® Odnosniki do powigzanych stron internetowych

Zasoby China IPR SME Helpdesk

Jak znalez¢ agenta ds. wtasnosci intelektualne;j:
https://www.china-
iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/How_to_find_an_IP

Zasoby zewnetrzne

Witryna chinskiego Krajowego Urzedu ds. Wtasnosci
intelektualnej:
https://www.cnipa.gov.cn/

Agent.pdf

Korzystanie ze stuzb celnych w celu ochrony wtasnosci
intelektualnej w Chinach:

https://www.china-
iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Customs.pdf

Systemy wiasnosci intelektualnej - Poréwnanie Chiny / Europa:
https://www.china-
iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Intellectual_Propert

Wyszukiwanie znakow towarowych online w CNIPA:
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do

(dostepne w jezyku angielskim za posrednictwem linku w
prawym gérnym rogu)

Przewodnik EPO dotyczgcy wyszukiwania znakéw towarowych:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BE4
E7FBSAAGBED01C125815D0046283F/SFile/ctmo_trademark
search_chinese_201904_en.pdf

y_Systems_%20China_Europe_Comparison.pdf

Modut e-learningowy dotyczacy znakdéw towarowych:
https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/helpdesk-elm-1-
trademarks-0

Lista uprawnionych agentéw ds. znakdw towarowych z
oficjalnej strony internetowej chinskiego Urzedu ds. Znakéw
Towarowych (China Trademark Office- CNIPA):
http://sbj.cnipa.gov.cn/sbdl/ (dostepna tylko chifiska wersja).
Cztonkowie Protokotu Madryckiego z oficjalnej strony
Swiatowego Urzedu Wtasnosci Intelektualnej (WIPO):
www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/
madrid_marks.pdf

Panstwowa Administracja ds. Regulacji Rynkow (SAMR):
http://www.samr.gov.cn/

»Supermarket” znakéw towarowych:
http://www.gbicom.cn/

Prokuratura Ludowa:
https://www.spp.gov.cn/

Organizacja IP Key:
https://ipkey.eu/en/china
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CH I NA I PR Polska Agencja

Inwestycjii Handlu

SME HELPDESK Grupa PER

Kontakt:

China IPR SME Helpdesk
www.china-iprhelpdesk.eu

Room 2080, Beijing Sunflower Tower No. 37
Maizidian Street

Chaoyang District Beijing 100125, P.R. China
Tel: +86 (10) 8527 5705

Fax: +86 (10) 8527 5708
question@china-iprhelpdesk.eu

China IPR SME Helpdesk zapewnia bezptatne, poufne i praktyczne wsparcie dla matych i srednich
przedsiebiorstw w zakresie Praw Wtasnosci Intelektualnej (PWI) w Chinach.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 5000-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67KRS: 0000109815
Kontakt:

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55
Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl

Misjg Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiekszenie naptywu bezposrednich inwestycji
zagranicznych do kraju oraz zasiegu i dynamiki umiedzynarodowienia polskich przedsiebiorstw.
Dziatamy zaréwno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostep do kompleksowej informacji dotyczacej otoczenia gospodarczo-prawnego
Panstwa projektéw biznesowych. Pomagamy réwniez w pokonywaniu procedur administracyjnych
dotyczacych konkretnych przedsiewzie¢, opracowaniu rozwigzan prawnych, znalezieniu
odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partneréw i dostawcow.

Zapewniamy rowniez dostep do instrumentéw finansowych, w tym ubezpieczen oferowanych przez
instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nota prawna:

Tres¢ niniejszej publikacji nie musi odzwierciedla¢ stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej. Ustugi oferowane przez
Helpdesk dla MSP w Chinach nie maja charakteru porady prawnej,

w zwigzku z czym Helpdesk ani zaden inny podmiot nie odpowiada za skutki decyzji podjetych na podstawie udzielonych
porad. Zaleca sie, by przed podjeciem decyzji dotyczacych ochrony lub egzekwowania PWI zasiegna¢ dodatkowe;j
porady.

PAIH nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu jakiejkolwiek szkody bezposredniej lub posredniej jakiegokolwiek rodzaju,
w tym szkody za utrate zyskéw, wyniktej z catkowitego lub czesciowego wykorzystania informacji udostepnionych przez PAIH
w niniejszym materiale. W zwigzku z tym, kazdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzi¢ przydatnosc i poprawnosc
wyzej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystac z tych informacji na wtasng odpowiedzialnos¢
PAIH oraz jej pracownicy nie ponosza w zadnym wypadku odpowiedzialnosci za jakgkolwiek decyzje lub dziatanie podjete w
oparciu o wyzej wymienione informacje, ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikajgce z decyzji podjetych w oparciu o te
informacje.
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The China IPR SME Helpdesk provides free, confidential, business-focused advice relating to China
IPR to European Small and Medium Enterprises (SMEs).
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HELPLINE Submit further questions to the Helpdesk via phone, email (question@china-iprhelpdesk.eu)
or in person and receive free and confidential first-line advice within three working days from a China
IP expert.

TRAINING The Helpdesk arranges training on China IPR protection and enforcement across Europe
and China, tailored to the needs of SMEs.

MATERIALS Helpdesk business-focused guides and training materials on China IPR issues are all
downloadable from the online portal.

ONLINE SERVICES Our multi-lingual online portal (www.china-iprhelpdesk.eu) provides easy
access to Helpdesk guides, case studies, E-learning modules, event information and webinars.
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If you have any queries on how to protect
your Intellectual Property in China contact | Room 2080, Beijing Sunflower Tower No. 37

our Helpdesk service: Maizidian Street
Chaoyang District Beijing 100125, PR. China

Tel: +86 (10) 8527 5705
Fax: +86 (10) 8527 5708
question@china-iprhelpdesk.eu

If you want more information on additional
free services offered by the Helpdesk
contact the coordination team:

Follow us on Social Media and stay tuned =3 H You
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on new releases of factsheets and other

IP content: @china—iprhelpdesk
www.china-iprhelpdesk.eu
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