Jak skutecznie

zarejestrowac i chronié
znak towarowy na terenie

Chin?

Praktyczne aspekty chinskiego prawa

znakow towarowych
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AKTY PRAWNE

> Ustawa z dnia 23 sierpnia 1982 r. Prawo Znakéw Towarowych
Chinskiej Republiki Ludowe;

» Zarzadzenie Rady Panstwa z dnia 29 kwietnia 2014 r. — przepisy
wykonawcze do ustawy Prawo Znakéw Towarowych

> Zarzadzenie Rady Panstwa z dnia 1 marca 2004 r. o ochronie celne;j
praw wiasnosci intelektualne;j

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo Znakéw Towarowych
ChRL znakiem towarowym moga by¢ np. stowa,
rysunki, litery, cyfry, formy przestrzenne czy
kombinacje koloréow, ktére odrézniaja Zrédlo
pochodzenia oznaczonych produktow.

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Aby znak towarowy mogl zosta¢ zarejestrowany w

Chinach, musi spelnia¢ nastepujace wymogi:

MUSIBYC MUSIBYC NIE MOZE BYC NIE MOZE
ZGODNY CHARAKTERYS- FUNKCJONALNY KOLIDOWAC Z
Z PRAWEM TYCZNY WCZESNIEJSZYMI

(WYEACZENIA) PRAWAMI




ZGODNY Z PRAWEM

Art.10 PZT okresla znaki, ktére nie moga by¢ uzywane jako znaki towarowe. S3 to:

(1) znaki identyczne lub podobne do nazwy parstwa, flagi narodowej, godla, flagi
wojskowej lub odznaczen ChRL, nazwy okreslajacej lokalizacje organu centralnego,

nazwy i wygladu charakterystycznych budynkoéw;

(2) znaki identyczne lub podobne do nazwy paristwa, flagi narodowej, godla, flagi
wojskowej innego kraju, z wyjatkiem tych, co do ktérych wyrazono stosowng zgodg;

(3) znaki identyczne lub podobne do nazwy, flagi lub godla organizacji
miedzynarodowych, z wyjatkiem tych, co do ktérych wyrazono zgode lub ich uzycie nie
bedzie wprowadzalo w blad;
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(4) znaki identyczne lub podobne do oficjalnych znakéw lub pieczeci, z
wyjatkiem tych, co do ktérych udzielono autoryzacji;

(5) znaki identyczne lub podobne do symbolu lub nazwy Czerwonego
Krzyza i Czerwonego Pétksiezyca;

(6) znaki dyskryminujace inne narodowosci;

(7) znaki stanowiace oszustwo reklamowe; oraz

(8) znaki szkodliwe dla socjalistycznej moralnosci i zwyczajéw, lub

majace niezdrowy wplyw.
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Art. 11 PZT okresla znaki, ktére nie moga zostaé zarejestrowane jako

znaki towarowe. 53 to:

(1) znaki sktadajace si¢ wylacznie z nazwy rodzajowej, wygladu lub

modelu towaru;

(2) znaki odnoszace si¢ wprost do jakosci, surowca, funkgji, uzycia, wagi,
ilosci lub innych cech towaru, oraz

(3) znaki pozbawione zdolno$ci odrézniajace;.
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CHARAKTERYSTYCZNY

Znak towarowy musi by¢ latwo odréznialny i pozwalajacy
odréznié¢ towary i uslugi jednego przedsi¢biorcy od innych.
Znaki pierwotnie pozbawione zdolnosci odrézniajacej moga
ja naby¢ wskutek uzywania znaku.
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FUNKCJONALNY

Znak towarowy nie moze by¢ funkcjonalny — ten wymadg odnosi si¢
w szczegolnosci do znakéw przestrzennych; znaki przestrzenne nie
mog3a by¢ zarejestrowane jezeli:

> wynikaja wprost z natury towaru/ustugi, np. ksztalt jablka nie
moze zostaé zarejestrowany jako znak towarowy ;

> stanowia  konkretne rozwigzanie techniczne, np. kubeczek

jogurtu oddzielajacy od siebie dwa skiadniki;

> stanowig warto$¢ samg w sobie, np. element majacy charakter
gtéwnie dekoracyjny, gdzie wyglad znaku towarowego stnowi
warto$¢ niezaleznie od produktu.
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KOLIZJA PRAW

Znak towarowy nie moze kolidowa¢ z wczesniejszymi prawami.
Przez wczeséniejsze prawa rozumiemy:

> identyczny lub podobny znak towarowy juz zarejestrowany na
terenie Chin, znak zgloszony bedacy w okresie sprzeciwowym
lub zgloszony do rejestracji w ten sam dzien, ale bedacy w
uzyciu na terenie Chin wczesniej;

> powszechnie znany znak towarowy, w zakresie tych samych

lub podobnych klas;

> za wczesniejsze prawa mozna rowniez uznaé prawo autorskie,

wzér przemyslowy czy prawo do firmy (nazwy
przedsi¢biorstwa, imienia i nazwiska osoby fizycznej).
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Baza znakéw towarowych

Oficjalny rejestr znakéw towarowych CNIPA dostepny jest
online i moze by¢ uzyty do sprawdzenia dostepnosci znaku.
Rejestr zawiera liste znakow zarejestrowanych oraz zgloszonych
do rejestracji i dostepny jest po chirsku i angielsku.

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/
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Application
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ORGANY

Narodowa Administracja ds. Wlasnosci Intelektualne;j

(CNIPA)

CNIPA

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION PRC
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Biuro Znakéw Towarowych CNIPA

Adres: 1 South Chama Street, Xicheng, Beijing
Kod pocztowy: 100055

Tel.: 010-63218500

http://www.cnipa.gov.cn/
http://english.cnipa.gov.cn/index.htm
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> SAMR — Centralna Administracja ds. Regulacji Rynku i jej
jednostki podlegte

> GACC — Administracja Celna
» CPCC - Copyright Protection Centre of China

> Specjalne sady ds. IP (Pekin, Shanghai, Guangzhou)
> Specjalne sady internetowe (Hangzhou, Pekin, Guangzhou)
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Zakres ochrony

> Klasytfikacja nicejska

»Podklasy klasytikacji chinskie;

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidfpartners.com



System podklas

> stworzony w celu “automatyzacji” oceny towaréw/ustug

podobnych

> rézne klasy maja rézna liczbe podklas np. klasa 15 zostata
podzielona na 2 podklasy a klasa 30 na 19 podklas

> podlegaja corocznej modyfikacji

> aby zakres ochorny obejmowal konkretne towary/ustugi
nalezy wybra¢ te konkretne towary/ustugi sposréd
oznaczonych podklas

dr Marta Szmidf-Husarz, szmidtpartners.com



Subclass Description of subclass Example goods/services

2501  Clothing Clothing; coats; jackets [clothing]; etc.

2502  Babies' textile products Babies' pants [underwear]; layettes [clothing]; etc.

Bathing suits / swimsuits; clothing for gymnastics; cyclists'
clothing; etc.

2503 Special sports wear
2504 Water-proof clothing Raincoat; poncho; waterproof clothing; etc.

2505 Theatrical costumes Masquerade costumes; theatrical costume/stage costume,; etc.
2506 Shoes for special use (This subclass is now merged into subclass 2507)

2507 Shoes Shoes; boots; heels; slippers; etc.

2508 Hats Hats; caps [headwear]; hoods [clothing]; etc.

2509 Hosiery Hosiery; socks; stockings; etc.

Gloves, not included in special

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com
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Transliteracja

Apple ER (Ping Guo)

Ttumaczenie fonetyczne

McDonald’s & =555 (Mai Dang Lao)

Kombinacja transliteracji i ttumaczenia
fonetycznego

Carrefour ZX 'k (Jia Le Fu)

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Procedura rejestracyjna

Rejestracja Rejestracja
SEE miedzynarodowa
CNIPA WIPO
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Procedura krajowa
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Poréwnanie systemu krajowego i miedzynarodowego

PROCEDURA
KRAJOWA MIEDZYNARODOWA

organ CNIPA UPRP->WIPO->CNIPA
waznosé 10 lat 10 lat

jezyk chiriski angielski/francuski/hiszpanski
certyfikat tak nie

klasyfikacja nicejska, chiniska nicejska

zakres ochrony 1 kraj, 1 klasa wiecej krajéw, max. 3 klasy

rzecznik patentowy tak nie

czas ok. 12 miesiecy ok. 18 miesiecy

koszt 300 RMB (+30 RMB) + koszt  600PLN + 653 CFH/903 CFH
rzecznika + 100 CFH

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidfpartners.com




Rejestracja praw autorskich w Chinach

> zgodnie z Ustawg o prawach autorskich ChRL z dnia 7 wrzesnia 1990 r. prawa
autorskie powstaja z mocy prawa rownieczesnie z powstaniem samego utworu,

> rejestracja prawa autorskiego nie jest wymagana ale znacznie ulatwia jego
egzekwowanie w przypaku naruszenia;

> organem rejestracyjnym jest Copyright Protection Centre of China (CPCC);
> procedura trwa ok. 14 dni i koriczy sie uzyskaniem certyfikatu rejestracji;

> koszt zalezy od dltugosci utworu, max. 500 RMB.
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Rejestracja wbazie GACC

> organy celne maja uprawnienia do zatrzymaniu przeznaczonych na eksport lub
importowanych do Chin towaréw naruszajacych znaki towarowe;

> w przypadku znakéw towarowych zgloszonych do bazy GACC organy celne

podejmujg dzialania z urzedu;

> GACC moze zniszczy¢ zatrzymane towary i/lub natozy¢ na odbiorcg/nadawce
przesytki kare administracyjna;

> rejestracja w bazie GACC jest nieodplatna, trwa ok. 2 tygodni;

> system zgloszeniowy dostepny jest online po adresem:

> zgloszenia mozna dokonaé w kazdym czasie, najlepiej natychmiast po
uzyskaniu rejestracji.

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Rejestracja w skrocie

1. Zarejestruj jak najwczesniej

2. Uwzglednij chiriska
klasyfikacje

3. Zarejestruj znak chinski

4. Zglo$ znak do bazy GACC

5. Zarejestruj prawa autorskie

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com
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Naruszenia znakéw towarowych w Chinach

Naruszenia praw do znaku towarowego mozemy podzieli¢ na dwie kategorie:

> naruszenia dokonane przed zgloszeniem znaku, np. rejestracje w zlej wierze,
trolling znakéw towarowych;

> naruszenia praw do zarejestrowanego znaku, np. sprzedaz ,podrébek” czyli
cudzych produktéw opatrzonym znakiem towarowym identycznym lub
podobnym do naszego znaku

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidfpartners.com



Sprawa CASTEL FRERES

» francuski producent win Castel Freres SAS wszed! na rynek chiriski w1998r.,

» w 2000 roku nazwa “Ka Si Te” zostala zarejestrowana w klasie 33 przez firm¢ Wenzhou Wuyjin Jiaodian
Huagong Group, ktéra w 2002 roku przeniosta prawa do tego znaku towarowego na Pana Li Dao Zhi,

» w 2001r. Castel rozpoczal wspélprace z Changyu, najwickszym chinkim producentem win i zaczal uzywaé

marki “Changyu Ka Si Te” (548 R HT4),

» w 2005 roku Castel ztozyt wniosek o rejestracje znaku “Ka Si Te” (-RHET#F) w klasie 33, wniosek zostal

odrzucony ze wgledu na kolizje w wezesniejszym prawem Pana Li,

» Castel podjal prébe uniewaznienia rejestracji znaku towarowego Pana Li z uwagi na jego nie-uzywanie przez
okres 3 kolejnych lat, sprawa zakoriczyla si¢ odrzuceniem wniosku
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Sprawa CASTEL FRERES

» w 2008 roku Pan Li zalozyl Shanghai Ka Si Te Wine Co. Ltd, firm¢ sprzedajaca w Chinach

importowane francuskie wina pod markg “Ka Si Te®
» w2009 roku Pan Li wnidst pozew o naruszenie praw do znaku towarowego przez Castel

» wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2012 roku Sad zasadzil na rzecz Pana Li odszkodowanie w wysokosci 33,73
mln RMB (ok. 5,11 mln USD).
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Naruszenie praw do znaku nie zarejestrowanego

WNIESIENIE UNIEWAZNIENIE STWIERDZENIE NEGOCJACJE REBRANDING
SPRZECIWU ZNAKU WYGASNIECIA
ZNAKU

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Whiesienie sprzeciwu

> mozliwe jest jedynie w okresie 3 miesiecy od daty publikacji zgloszenia
w biuletynie urzedowym (China Trademark Gazette)

> sprzeciw moze wnies$¢ kazdy, kto uwaza, ze zgloszenia dokonano w zle;
WIerze;

> jezeli sprzeciw uznany zostanie za zasadny uniemozliwimy w ten sposéb
rejestracj¢ znaku, jezeli jednak urzad rozpatrzy sprzeciw negatywnie
znak zostanie zarejestrowany 1 kazde jego uzycie bez zgody “wlasciciela”
uznane zostanie za naruszenie;

> procedura sprzeciwowa trwa 12-18 miesiecy:.
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Uniewaznienie znaku

> jezeli znak zostal juz zarejestrowany, mozemy probowaé go
uniewazni¢ powolujac si¢ na nast¢pujace przestanki:

v 0SZUStwo
v dokonanie zgloszenia w zlej wierze

v/ naruszenie wczesniejszego prawa

> procedura uniewaznienia znaku trwa ok. 18 miesiecy.
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ZYa wiara — przeslanki uniewaznienia
znaku towarowego

> uzycie oszukanczych lub wprowadzajacych w biad metod
> sprzecznos$¢ z socjalistyczng etyka i zasadami

> ochrona znakéw niezarejestrowanych i wezesniejszych praw
rozpoznawalnych w Chinach

> umowy handlowe i wczesniejsze relacje biznesowe
> powszechnie znane znaki towarowe

> podobienstwo znakéw i towaréw/ustug

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Stwierdzenie wygasniecia znaku

> zainteresowana strona moze wszcza¢ procedure o wygasniecie znaku
w nastepujacych sytuacjach:

v’ nieuzywanie znaku przez okres 3 lat od daty rejestracji

v utrata przez znak zdolnosci odrézniajace;

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Negocjacje

> podjecie rozmoéw z osoba, ktéra dokonata zgloszenia naszego znaku
towarowego moze by¢ najszybszym sposobem na odzyskanie marki,

> moze prowadzi¢ do przejecia znaku i udzielenia licencji
> komunikacja jest dobra okazja do zebrania dowodéw;

> negocjacje najlepiej prowadzi¢ za posrednictwem lokalnego prawnika

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Rebranding

> rezygnacja z dotychczasowego znaku i wprowadzenie na rynek

Chinski nowej marki

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Naruszenie praw do znaku zarejestrowanego

DROGA POSTEPOWANIE POSTEPOWANIE POSTEPOWANIE
ADMINISTRACYJNA CYWILNE PRZED ORGANAMI KARNE
(AMR) CELNYMI

(GACC)

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Droga administracyjna

> wniesienie skargi do lokalnego urzedu ds. regulacji rynku

(Administration for Market Regulation, w skrécie AMR),

> Wilasciwos$é miejscowa ze wzgledu na miejsce naruszenia (np. tam

gdzie podrébki sprzedawano, produkowano lub przechowywano);

> jest to stosunkowo szybka i prosta procedura prowadzaca do
konfiskaty i zniszczenia towar6w oraz nalozenia grzywny w max.

wysokosci 250,000 RMB;
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Postepowanie cywilne

> wniesienie pozwu do sadu, ktére skutkowac¢ moze wydaniem
nakazu zaprzestania naruszen, konfiskata i zniszczeniem
towar6w oraz sprzetu uzytego do jego produkeji i/lub
zasgdzeniem odszkodowania w max. wysokosci 5,000,000

RMB;

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Postepowanie przed organami celnymi

> aby zablokowac eksport podrabianych towaréw mozemy ztozy¢
stosowne zgloszenie organom celnym (GACC);

> stuzby celne moga co prawda dziataé z urzedu, zaleca si¢ jednak
profilaktyczne dokonanie zgloszenia znaku w bazie administracji
celnej natychmiast po jego zarejestrowaniu;

> w przypadku wykrycia partii podrabiancyh towaréw stuzby celne

uprawnione s3 do jej zatrzymania i zniszczenia,

> zgloszenia do GACC mozna dokona¢ online pod adresem:
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Postepowanie karne

> zgodnie z chiniskimi przepisami naruszeniem znaku towarowego jest
a) produkcja lub $wiadoma sprzedaz podrabianych towaréw,

b) produkcja podrabianych lub nieautoryzowanych elementéw obrazujacych
znaki towarowe;

> wszczecie postepowania karnego przed sadem wymaga zlozenia wniosku

do prokuratury;

> Policja moze zatrzymac i przestuchaé podejrzanych oraz dokona¢
przeszukan bez nakazu;

> w wyniku postepowania karnego sad moze skazaé winnych na kare
wiezienia do 7 lat oraz grzywne.

dr Marta Szmidf-Husarz, szmidtpartners.com
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‘ Utworzenie specjalnych sadow ds. IP
Zwrotw ¢

. Utworzenie CNIPA
polityce IP ‘

|

w Chinach ‘ Nowelizacja przepiséw PZT

[

‘ Zmiana linii orzecznicze;
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Utworzenie sadéw internetowych
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Nowelizacja Ustawy Prawo Znakow
Towarowych ChRL z dnia 23.04.2019

> wprowadzenie zakazu dokonywania rejestracji znakéw towarowych
w zlej wierze;

> TOZSZerzenie uprawnienia do wniesienia sprzeciwu

> zniesienie limitu CZaSOWEZO do wniesienia o uniewaznienie znaku
towarowego;

» wprowadzenie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej dla rzecznikéw

patentowych

> zwickszenie wysokosci kar.
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Sprawa UNIQLO

» dwie chiriskie firmy zarejestrowaly w Chinach znak towarowy ,UL®, uzywany
przez firme¢ Uniqlo, japoriskiego producenta odziezy,

» obie firmy wniosly pozwy przeciwko producentowi, zadajac zaprzestania
uzywania znaku na terytorium Chin oraz wnoszac o zaplate odszkodowania,

» powodowie wniesli 1acznie 42 pozwy w 19 sadach na terenie Chin proponujac
jednoczesnie pozwanemu odsprzedaz znaku za kwote 8 mln RMB

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Sprawa UNIQLO

> Sad I i Il instancji uznal, ze Uniqlo rzeczywiscie naruszylo prawo chinskie;
firmy do znaku towarowego, odmoéwil jednak zasadzenia odszkodowania,
powolujac si¢ na dzialanie powoda w zlej wierze

» Sady obu instancji wskazaly, ze chinskie firmy nie poniosty rzeczywistych strat

z tytulu naruszenia ich praw do znaku, gdyz same nigdy nie zamierzaly ze
znaku korzystaé

» Sad Najwyzszy podtrzymal t¢ argumentacje. W efekcie znak towarowy ,,UL"

zostal uniewazniony.

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Specjalne sady internetowe

> rozstrzyganie sporé6w zwigzanych z internetem (m.in. e-commerce,
prawa autorskie online, nazwy domen)

> postepowanie w calosci online
> elastyczne procedury
> wyspecjalizowana kadra

> jurysdykcja Hangzhou, Guangzhou, Pekin

dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com



Naruszenia w skrdcie

2. Dziataj jak najszybciej
\
\

5. Uzywaj dost¢pnych srodkéw
prawnych i Iacz je

dr Marta Szmidf-Husarz, szmidtpartners.com




dr Marta Szmidt-Husarz, szmidtpartners.com




DZIEKUJE ZA UWAGE
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