ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
POSTOPEK REGISTRACIJE PRAVIC

1. Splošna načela za postopke pred Uradom za intelektualno lastnino

a) Prednostna pravica ob vložitvi prijave v RS
· unijska prednostna pravica: kdor pravilno vloži prvo prijavo patenta, modela ali znamke v državi članici Pariške unije ali WTO; trajanje: 12 mesecev za patent in 6 mesecev za model ali znamko;
· razstavna prednostna pravica: kdor razstavi izum, videz izdelka ali njegovega dela ali uporabi znak za označevanje blaga in storitev na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi; trajanje: 3 mesece po dnevu zaprtja razstave.
b) Prepoved širitve obsega prijave 

· patentna prijava: vsebina predmeta ne sme biti razširjena preko vsebine predmeta prvotne prijave;

· prijava modela: videz izdelka ali njegovega dela se ne sme bistveno spremeniti;

· prijava znamke: znak se ne sme bistveno spremeniti, seznam blaga in storitev pa ne razširiti.

c) Seznanitev prijavitelja pred zavrnitvijo pravice: urad ne sme zavrniti zahteve za podelitev oziroma registracijo pravice, če ni prej pisno seznanil prijavitelja z razlogi zavrnitve in ga pozval, naj se o njih izreče oziroma spremeni ali dopolni svojo zahtevo.
d) Pravna sredstva v postopkih pred uradom: pritožbe ni, dovoljen pa je upravni spor.

e) Izumitelj, oblikovalec: šteje se, da je oseba, navedena v prijavi, izumitelj oziroma oblikovalec; urad ne preverja točnosti podatkov.

f) Prenos in licenca pravic: nista dovoljena za kolektivne znamke in geografske označbe.

g) Prenehanje veljavnosti pravic
· s potekom časa;

· z odpovedjo pravici;

· zaradi neplačevanja pristojbin;

· z odločbo urada oziroma pravnomočno sodbo sodišča;
h) Zastopanje v postopkih pred uradom: domače pravne in fizične osebe lahko v postopku pred uradom nastopajo same ali pa za zastopanje pooblastijo zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuje pravne in fizične osebe pa mora obvezno zastopati zastopnik, sicer se njihova vloga zavrže.
2. Formalni preizkus prijave

· vložitev prijave v skladu z zakonom in plačilo prijavne pristojbine;
· formalni preizkus:

· ali so sestavine prijave, priloge in dokazila po vsebini takšne, kot je določeno s predpisi;

· pri patentu še: ali prijava vsebuje jasen in popoln opis izuma ter določno naveden predmet zahtevanega varstva (patentni zahtevki);

· pri znamki še: preveritev razvrstitve blaga in storitev po Nicejski deklaraciji; manjše pomanjkljivosti v razvrstitvi popravi urad, v primeru večjih vrne prijavo v popravo;

· v primeru pomanjkljivosti v prijavi se predlagatelju določi rok za njihovo odpravo; če tega ne stori, se prijava šteje za umaknjeno.

3. Postopek za registracijo patenta

· prijava;

· formalni preizkus prijave;
· vsebinski preizkus prijave – ali je predmet prijavljenega izuma mogoče zavarovati s patentom in ali prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti;
· sklep o objavi prijave v uradnem glasilu urada – če izum ustreza zahtevam; po poteku 18 mesecev od datuma vložitve prijave ali datuma prednostne pravice, na zahtevo prijavitelja pa lahko tudi prej, vendar ne prej kot po poteku 3 mesecev od datuma vložitve prijave ali datuma prednostne pravice;

· odločba o podelitvi patenta in vpis v register patentov – datum podelitve je datum objave patentne prijave;

· ugotovitvena odločba, da patent ustreza zahtevam novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti – dokazila je potrebno predložiti do izteka devetega leta trajanja patenta (npr. slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, podeljenih za isti izum); v nasprotnem primeru patent z iztekom desetega leta preneha veljati.

4. Postopek za registracijo modela

· prijava; 

· formalni preizkus prijave;

· vsebinski preizkus prijave – ali je videz izdelka mogoče registrirati kot model;

· vpis modela v register in objava registracije.

5. Postopek za registracijo znamke

· prijava; 

· formalni preizkus prijave;

· vsebinski preizkus prijave – ali je prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko;
· ugovori:

· vsakdo lahko uradu sporoči svoje mnenje, da prijavljenega znaka ni mogoče registrirati kot znamko (zaradi neskladja s predmetom varstva ali obstoja absolutnih zavrnitvenih razlogov);

· imetnik prejšnje znamke lahko ugovarja registraciji znamke (zaradi obstoja relativnih zavrnitvenih razlogov);
· preizkus ugovorov – prijavitelj ima pred tem možnost, da se o njih izreče;

· odločba o registraciji znamke, vpis v register in objava registracije.

SODNO VARSTVO PRAVIC
1. Tožba za ugotovitev ničnosti pravic

· aktivna legitimacija: vsaka zainteresirana oseba;

· razlogi: neizpolnjevanje splošnih pogojev za registracijo pravice ali obstoj razlogov za izključitev varstva pravice (pri znamki le obstoj absolutnih zavrnitvenih razlogov, ne pa tudi relativnih – pri slednjih je potrebno vložiti tožbo za izbris znamke iz registra).

2. Izpodbijanje pravice
· patent: če je podeljen na ime nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug pravni naslednik; s tožbo zahteva, da se ga razglasi za imetnika patenta;

· model: če je bil registriran na ime nekoga, ki ni oblikovalec videza izdelka, njegov dedič ali drug pravni naslednik; s tožbo zahteva, da se ga razglasi za imetnika modela;

· znamka: zahteva se ugotovitev, da je znak, ki ga v gospodarskem prometu uporablja tožnik, enak ali podoben znamki, ki jo uporablja toženec, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve, še preden je toženec prijavil znamko, in razglasitev tožnika za imetnika znamke (rok za vložitev tožbe: 5 let od vpisa v register);
· v vseh primerih je potrebno vpis v register zahtevati v treh mesecih od vročitve pravnomočne sodbe, sicer se pravica izbriše iz registra.

3. Tožba za navedbo

· aktivna legitimacija: izumitelj ali oblikovalec;
· zahtevki: navedba v prijavi in vseh dokumentih ter javna objava pravnomočne sodbe;
· rok za vložitev: ves čas trajanja veljavnosti patenta ali modela.

4. Tožba za izbris znamke

· znamka: 

· če so podani relativni zavrnitveni razlogi, 

· če znamka ni bila prijavljena v dobri veri, 

· če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika postala običajno ime za blago in storitve, za katere je registrirana,
· če jo imetnik uporablja tako, da zavaja javnost glede narave, kakovosti in geografskega izvora blaga in storitev;

· kolektivna znamka:

· če nosilec kolektivne znamke preneha obstajati,

· če se uporablja v nasprotju s pravilnikom,

· če je pravilnik v nasprotju z zakonom.

5. Tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe
· če je imetnik brez utemeljenega razloga ne uporablja več kot pet let (od vpisa v register oziroma od zadnje resne in dejanske uporabe);

· razveljavitve ni mogoče zahtevati, če je imetnik v obdobju od poteka petletnega roka do vložitve tožbe znamko začel uporabljati, razen če jo je uporabil samo zaradi grozeče tožbe.

6. Tožba zaradi kršitve pravic

· aktivna legitimacija: imetnik pravice, upravičenec do uporabe kolektivne znamke, upravičenec do geografske označbe, pridobitelj izključne licence, poklicno združenje, ustanovljeno za varstvo pravic industrijske lastnine;

· zahtevki: prepoved kršitev, odpoklic in odstranitev predmetov kršitev iz gospodarskih tokov, uničenje predmetov in sredstev kršitve, odstranitev stanja, ki je nastalo s kršitvijo + odškodnina; pri odstranitvenih zahtevkih je potrebno upoštevati sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom ter interes imetnika pravice za zagotovitev učinkovitega varstva pravic;
· začasna odredba v zavarovanje nedenarnih zahtevkov  - primerjava ureditve z ZIZ:
	ZIZ
	ZASP

	nedenarna terjatev obstaja ali bo nastala
	imetništvo pravice, ki je kršena ali grozi dejanska nevarnost kršitve

	IN

	nevarnost, da bo izvršba onemogočena ali precej otežena (objektivna)
	nevarnost, da bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena

	nevarnosti ni potrebno dokazovati, če bi kršilec s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo

	nevarnost se domneva, če naj bi bili zahtevki uveljavljeni v tujini

	ALI

	potrebnost začasne odredbe za preprečitev uporabe sile ali nastanka težko nadomestljive škode
	potrebnost začasne odredbe za preprečitev nastanka težko nadomestljive škode

	ALI

	tehtanje posledic – dolžnik zaradi neutemeljene začasne odredbe ne bi utrpel hujše škode, kot bi brez začasne odredbe nastala upniku
	domnevni kršilec zaradi neutemeljene začasne odredbe ne bi pretrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale imetniku pravice


· izda se lahko vsaka začasna odredba, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja (enako kot v ZIZ), npr. prepoved domnevnih in bodočih kršitev, zaseg predmetov in sredstev kršitev;

· izdajo začasne odredbe je mogoče zahtevati brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, če predlagatelj izkaže za verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje imetniku pravice povzročilo nastanek težko nadomestljive škode; v tem primeru se nasprotno stranko obvesti takoj po izvršitvi odredb;

· zavarovanje dokazov 

· predlagatelj mora predložiti razumno dosegljive dokaze, da je imetnik pravice, da je bila pravica kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena, in da bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bo mogoče izvesti;
· zavarovanje dokazov je mogoče zahtevati brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, če predlagatelj izkaže za verjetno, da obstaja nevarnost, da bodo dokazi o kršitvi zaradi ravnanja nasprotne stranke uničeni ali jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti; v  tem primeru se nasprotno stranko obvesti takoj po izvršitvi sklepa;

· če se kasneje izkaže, da je predlog neutemeljen ali da ga predlagatelj ni upravičil, lahko nasprotna stranka zahteva vrnitev odvzetih predmetov, prepoved uporabe pridobljenih informacij in povrnitev škode.

PRISILNA LICENCA

1. Pojem prisilne licence
· pravica uporabljati izum brez soglasja imetnika patenta, če to zahteva javni interes ali če imetnik patenta zlorablja pravice iz patenta tako, da v nasprotju s predpisi omejuje konkurenco.
2. Pogoji za podelitev prisilne licence

· vložnik zahteve mora dokazati, da si je prizadeval skleniti licenčno pogodbo pod razumnimi pogoji, pa ta prizadevanja niso bila uspešna;

· prisilna licenca je po obsegu in trajanju omejena glede na njen namen, ni izključna, ni prenosljiva, namenjena pa je pretežno oskrbovanju trga RS;

· podeli se lahko tretji osebi ali Vladi RS.
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