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Wybdr nazwy dla produktu leczniczego jest szczegélnie istotna decyzja dla firmy
farmaceutycznej. Dobra nazwa leku jest krotka, ,,chwytliwa”, spetniajaca wymagania
dla jej rejestracji jako znaku towarowego i zarazem wykluczajaca mozliwos¢
wprowadzenia pacjentéow w btad. Musi by¢ takze zgodna z prawem.

W konsekwencji przy jej wyborze bierze si¢ pod uwage nie tylko aspekty
marketingowe, ale réwniez zasady wynikajace z prawa farmaceutycznego i prawa

wlasnosci przemystowe;.

rezim prawa farmaceutycznego

Z perspektywy ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz U. z2008 r. Nr 45, poz 271, z pézn. zm.), dalej jako ustawa pf,
nazwa leku musi spetni¢ specjalnie okreslone wymagania. Nazwa leku zostata zdefiniowana w art. 2 pkt 14 ustawy
pf jako: ,,nazwa nadana produktowi leczniczemu, ktora moze by¢ nazwa wtasna niestwarzajaca mozliwosci pomytki
z nazwa powszechnie stosowana albo nazwa powszechnie stosowana lub naukowa, opatrzona znakiem towarowym
lub nazwa podmiotu odpowiedzialnego”.

Wyktadnia jezykowa powyzszego przepisu prowadz do wniosku, ze nazwa leku moze przybrac nastgpujace postaci:

nazwa wlasna;

nazwa powszechnie stosowana + znak towarowy lub nazwa MAH (podmiot odpowiedzialny);
nazwa naukowa + znak towarowy lub nazwa MAH;

nazwa powszechnie stosowana oraz nazwa naukowa + znak towarowy lub nazwa MAH.

Zrodlem sporu pozostaje kwestia mozliwosci uzywania znaku towarowego wraz z nazwa, podmiotu odpowiedzialnego.
Zauwazy¢ jednak nalezy, ze w $wietle zasad logiki prawniczej, w cytowany wyzej art. 2 pkt 14 ustawy pf,
w szczegblnodci ostatniej jego czgsci tj. ,,opatrzong znakiem towarowym lub nazwa podmiotu odpowiedzialnego”,
spjnik ,,lub” omacza alternatywe nieroztaczng. Zgodnie z takim rozumowaniem, nazwa leku moze sktada¢ sig¢
ze maku towarowego, z nazwy podmiotu odpowiedzialnego albo z obu jednoczesnie.

nazwa leku a znak towarowy

Do standardowej praktyki koncernéw farmaceutycznych nalezy uzyskiwanie na wybrana nazwe¢ leku ochrony
wynikajacej ze znaku towarowego. Coraz czesciej wystgpujacym zjawiskiem jest zastrzeganie w Urzedzie Patentowym
RP nie tylko samej warstwy stownej nazwy leku ale réwniez poszczegblnych elementéw graficznych lub nawet
odwzorowan catych opakowan.

Znakiem towarowym, zarowno polskim jak i wspolnotowym, moze by¢ co do zasady, kazde oznaczenie, ktore moze
by¢ graficznie przedstawione o ile moze stuzy¢é w obrocie do odrézniania towaréw i1 ushug. Oznaczenia rejestrowane
jako maki towarowe nie moga naruszaé praw osob trzecich, wprowadza¢ w btad, nie moga sktada¢ si¢ wylacmie
z elementéw mogacych sthuzy¢ w obrocie do opisu towaru, jakie maja omacza¢. Kazdorazowo przed dokonaniem
rejestracji zaréwno Urzad Patentowy RP (dla polskich zakéw towarowych), jak i Urzad Harmonizacji Rynku
Wewngetrznego w Alicante (dla znakow wspdlnotowych) dokonuja oceny zdolnosci rejestrowej oznaczen.

korzysci z rejestracji znaku

Nie sposob przeceni¢ korzys$ci wynikajacych z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego, zwlaszcza na rynkach
silnie konkurencyjnych, do ktérych z pewnoscia nalezy rynek lekoéw. Poza tym, ze w przypadkach niektorych
praktyk nieuczciwej konkurencji, takich jak nasladownictwo, powolywanie si¢ na znak towarowy umozliwia szybka
i efektywna ochrong swoich praw, znak towarowy moze rowniez by¢ zrodtem dodatkowych korzysci. Wsrdd nich
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trzeba wymieni¢ mozliwo$¢ pdzniejszego licencjonowania znaku towarowego, jak réwniez jego sprzedazy, zastawu,
zabezpieczenia czy wniesienia jako aportu do spotki. Znak towarowy poszerza zatem spektrum mozliwosci zarzadzania
i promowania marki leku. Stad elementem koniecznym strategii tworzenia nazwy dla leku jest zbadanie nazwy pod
katem mozliwosci jej rejestracii jako znaku towarowego. Z punktu widzenia przedsigbiorcy, istotne jest aby dokonad
zgloszenia znaku towarowego jeszcze przed wprowadzeniem produktu narynek.

Na gruncie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej (Dz U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117, z pdzn. zm.), dalej jako ustawa
pwp, przestanki mozliwosci rejestracyjnej mozna podzieli¢ na bezwzgledne 1 wzgledne.

W zakresie bezwzglednych przestanek rejestracji, nalezy oceni¢ czy dana nazwa w ogole moze petni¢ funkcje znaku
towarowego i czy nadaje si¢ do odrdzniania towaréw. Szereg szczegdtowo okreslonych wymogéw okresla art. 129
1131 ustawy pwp. Wérdd nich mozna wymieni¢ konieczno§¢ zbadania czy nazwa nie ma charakteru opisowego, tzn.
czy nie okresla wylacznie rodzaju, pochodzenia, przeznaczenia czy funkcji towaru. Ponadto nazwa podlega ocenie pod
katem jej wystgpowania w jezyku potocznym czy utrwalonych praktykach handlowych. W zakresie bezwzglednych
przestanek pozostaje rowniez badanie tzw. zdolnosci odrozniajacej nazwy leku, czyli oceny mozliwoscei odrdzniania
towardw jednego przedsigbiorstwa od drugiego. Nazwa posiada zatem zdolno$¢ odrézniajaca jezeli nadaje sig
do odrdzniania konkretnych towardw konkretnego przedsigbiorcy.

ocena przeslanek rejestracji znaku

Przy ocenie wzglednych przestanek rejestracii bierze si¢ pod uwagg podobienstwo nazwy do innych, istniejacych juz
makow towarowych, z uwzglednieniem towardw, dla ktérych znak ma by¢ zarejestrowany. W $wietle art. 132 ust. 2
ustawy pwp Urzad Patentowy odmoéwi udzielenia ochrony na znak towarowy w przypadku:

¢ podwdjnej identycznosci— identycznych znakoéw iidentycznych towarow;
¢ identycznych makoéw i podobnych towarow;
e podobnych znakéw i identycznych towardow.

Nalezy wspomnie¢, ze dla odmowy rejestracji konieczne jest rowniez istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorcy w btad
co do pochodzenia towaréw oznaczanych danymi znakami.

Zamaczy¢ nalezy, ze nie istnieje zaden oficjalny zbior wytycznych dotyczacych oceny podobienstwa znakow
towarowych. W zasadzie jedynym kryterium, jakim postuguje si¢ polski ustawodawca w omawianym zakresie jest
kryterium istnienia ryzyka wprowadzenia konsumenta w btad. Wedtug utrwalonej linii orzeczniczej Europejskiego
Trybunalu Sprawiedliwosci (ETS) prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposob
catoéciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okoliczno$ci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zalezno$ci migdzy podobienstwem oznaczen,
apodobienstwem towar6ow lub ustug, ktérych one dotycza.

Zaréwno doktryna jak i judykatura probuje formutowaé rozmaite zasady dotyczace oceny podobienistwa znakdow
towarowych. Do jednej z nich zlicza si¢ zasada w mysl, ktorej przy znakach $redniej dtugosci, wystarczy roznica 2
liter by wytaczy¢ podobienstwo. Jednakze sam fakt sformutowania takiej tezy w orzeczeniu wojewodzkiego sadu
administracyjnego (w sprawie sygn. akt sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05), nie powoduje jej uniwersalnego zastosowania.
Zawsze bowiem pierwszenstwo ma ustawowe kryterium ryzyka konfuzji konsumentow.

Po pomys$lnym przejsciu procedury rejestracyjnej, Urzad Patentowy RP przyznaje prawo ochronne na znak towarowy
na okres 10 lat. Okres ten moze zosta¢ przedtuzany o kolejny 10-letni okres ochronny, najwczesniej narok przed jego
uptywem, po optaceniu odpowiedniej optaty.

bezprawne naruszenie znaku

Podmiot uprawniony ze znaku towarowego moze wystapi¢ z powodztwem o naruszenie jego znaku, w stosunku
do kazdego, kto w sposdb bezprawny narusza jego prawo. Na podstawie art. 296 ustawy pwp moze zada¢ zaniechania
naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia

wyrzadzonej szkody.

Specjalnej ochronie podlegaja tzw. znaki renomowane. W doktrynie przyjmuje si¢, ze sa to takie znaki, ktore z jednej
strony sa odbiorcom bardzo dobrze znane, a z drugiej budza pozytywne skojarzenia. Ochrona takich znakéw zostata
rozszerzona o sytuacje, w ktorych nie zachodz jakiekolwiek podobienstwo towarow. Do wytoczenia powddztwa
o naruszenie znaku wystarczajace bedzie samo uzywanie znaku renomowanego lub podobnego do niego, jezeli moze
ono przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla renomy lub odrézniajacego charakteru
renomowanego znaku.
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