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1. CO TO JEST ZNAK
TOWAROWY?

Znak towarowy jest oznaczeniem stosowanym
w handlu, stuzacym do identyfikacji towarow i ustug
konkretnego przedsiebiorcy i odroznienia ich od to-
warow i ustug innych przedsiebiorcow. Stanowi
on istotny sktadnik majatku, ktéry czesto podnosi
wartosc i prestiz firmy. Identyfikacja danego przed-
siebiorstwa ma szczegolne znaczenie w przypadku
wchodzenia na nowy i konkurencyjny rynek, gdzie
zdobywanie klientow wiaze sie bezposrednio z bu-
dowaniem od podstaw wizerunku marki, tak jak ma
to miejsce w Chinach. Jednym z probleméw, przed ja-
kim moga stanac polskie firmy, jest kwestia naruszen
znakow towarowych. Najczesciej mamy tu do czynie-
nia z podszywaniem sie lokalnych producentéw pod
cudza marke lub przywtaszczaniem znakow towaro-
wych nalezacych do innych firm (producentéw, dys-
trybutorow itp.).

ZNAKI TOWAROWE W CHINACH

Zgodnie z chinskimi przepisami' znakiem towarowym
moga byc np. stowa, rysunki, formy przestrzenne, kom-
binacje kolorow czy melodie, ktére odrdzniaja zrodto
pochodzenia oznaczonych produktow i nie sa wyta-
czone z rejestracji na podstawie przepisow prawa.

' Prawo znakéw towarowych Chinskiej Republiki Ludowej z dnia
23.08.1982 (ostatnia nowelizacja z dnia 23.04.2019). Dostepne
w internecie (tylko w wersji chinskiej):
<https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/6/25/art_95_28179.html>.
Poprzednia wersja z 2013 r.: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/en/cn/cn195en.pdf>.



Aby znak towarowy modgt zosta¢ zarejestrowany
w Chinach, musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

1.

musi byc¢ zgodny z prawem - nie moze byc¢ iden-
tyczny ani podobny do nazwy lub flagi ChRL lub
innego panstwa, nazwy lub logo chinskiej agencji
rzadowej, logo lub hymnu chinskiej armii, nazwy
lub logo organizacji miedzynarodowej, zawierac
tresci dyskryminujacych inne narodowosci itp.;

. musi by¢ charakterystyczny — znak musi by¢ ta-

two odréznialny i pozwalajacy odrézni¢ towary
i ustugi jednego przedsiebiorcy od innych przed-
siebiorstw; nie moze przy tym opisywac towarow
i ustug, dla ktorych jest przeznaczony, badz wpro-
wadzac konsumentow w btad;

. hie moze byc¢ funkcjonalny — ten wymog odnosi

sie w szczegolnosci do znakow przestrzennych;

znaki przestrzenne nie moga by¢ zarejestrowane,

jezeli:

@ wynikaja wprost z natury towaru/ustugi, np.
ksztatt jabtka nie moze zostac zarejestrowany
jako znak towarowy;

e stanowia konkretne rozwigzanie techniczne, np.
kubeczek jogurtu oddzielajacy od siebie dwa
sktadniki;

e stanowig wartos¢ sama w sobie, np. element
majacy charakter gtéwnie dekoracyjny, gdzie
wyglad znaku towarowego stanowi wartosc
niezaleznie od produktu;

. nie moze kolidowac¢ z wczesniejszymi prawami -

przez wczesniejsze prawa rozumiemy:

e identyczny lub podobny znak towarowy juz za-
rejestrowany na terenie Chin, wstepnie zaapro-
bowany do rejestracji (opublikowany w dzienni-
ku urzedowym i oczekujacy na uptyw terminu



do whniesienia sprzeciwu) lub zgtoszony do re-
jestracji w ten sam dzien, ale bedacy w uzyciu
na terenie Chin wczesniej;

@ powszechnie znany znak towarowy, w zakresie
tych samych lub podobnych klas. Zza wczesniej-
sze prawa mozna roéwniez uznac prawo autor-
skie, wzdr przemystowy czy prawo do firmy (na-
zwy przedsiebiorstwa, imienia i nazwiska osoby
fizycznej);

e nie moze byc¢ zgtaszany w ztej wierze, np. przez
kontrahenta.

oficjalny rejestr znakow towarowych chinskiej ad-
ministracji ds. praw wtasnosci intelektualnej (Chi-
na National Intellectual Property Administration,
w skrocie CNIPA) dostepny jest online i moze by¢ uzy-
ty do sprawdzenia dostepnosci znaku. Rejestr zawie-
ra liste znakow zgtoszonych oraz zarejestrowanych
i dostepny jest po chinsku i angielsku?.

Dodatkowe informacje dotyczace obowigzujacych
przepisow, oficjalnych wytycznych i statystyk mozna
znalezc¢ na stronie CNIPA3.

2 Baza znakow towarowych dostepna jest pod adresem:
<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/>.

* Oficjalna strona CNIPA dostepna jest pod adresem:
<http://www.cnipa.gov.cn/>.



2. JAK ZAREJESTROWAC
ZNAK TOWAROWY
W CHINACH?

STRATEGIA

Pierwszym krokiem dla przedsiebiorcy planujacego
ekspansje na rynki zagraniczne powinno byc¢ zabez-
pieczenie na kazdym z tych rynkow praw do znaku
towarowego. Jeszcze przed rozpoczeciem sprzedazy
w danym kraju powinnismy obja¢ ochrong znak to-
warowy, ktorym oznaczane beda oferowane na tym
rynku towary i ustugi.

Aby ochrona oznaczen wyrozniajacych nasz towar badz
ustuge na rynku chinskim byta skuteczna, musi opierac
sie na w+tasciwej strategii — od wyboru rodzaju ozna-
czenia, poprzez badanie dostepnosci znaku, az do okre-
slenia wtasciwego zakresu ochrony, tzn. wyboru klas
i podklas towarow i ustug, do oznaczania ktérych
chcemy chronic¢ znak. Przemyslany wybor klasyfikacji
stanowi klucz do skutecznej ochrony przed narusza-
niem prawa do znaku towarowego, w tym przed przy-
wtaszczeniem znaku towarowego przez inny podmiot.

O tym, jak bolesna i kosztowna po-
trafi by¢ spozniona decyzja o rejestra-
’ cji znaku w strategicznych dla firmy
klasach, przekonat sie chocby Apple,
ktérego w rejestracji marki ,IPHONE”
w pewnych klasach ubiegt lokalny,
chinski producent galanterii skorzanej,
w tym pokrowcdéw na telefon iPhone.



Aby unikna¢ takich sytuacji, ekspansje handlowa
na rynku chinskim nalezy skorelowaé z wczesniej-
szymi dziataniami w zakresie ochrony marki (np. znak
towarowy zgtosi¢ do rejestracji w odpowiednich
klasach i podklasach na 3-5 lat przed planowanym
wprowadzeniem towarow na rynek).
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UWAGA:

W Chinach towary i ustugi podzielone sa nie tylko
na klasy (45 klas zgodnie z klasyfikacja nicejska*),
ale rowniez na przypisane kazdej klasie podklasy.
Aby uniknac¢ niepotrzebnych problemow badz ewen-
tualnych strat zwiazanych z przyw+taszczeniem znaku
towarowego przez inny podmiot, zaleca sie jak naj-
szerszy zakres ochrony, tj. rejestracje w tylu klasach
i podklasach, aby obja¢ zakresem ochrony zarowno
obecny, jak i przyszty zakres dziatalnosci firmy. Pod-
czas uwzgledniania planow na przysztos¢ nalezy
wzia¢ pod uwage okres przynajmniej 3 lat, ponie-
waz po takim czasie nieuzywania znaku do oznacza-
nia konkretnych towarow lub ustug mozemy stra-
ci¢ do niego prawo. Nawet jezeli w dniu rejestracji
znaku towarowego towary i ustugi z danej podklasy
sa tylko w niewielkim stopniu zwigzane z prowadzo-
na przez nas dziatalnoscia, moga one miec znacze-
nie strategiczne. Pamietac jednak nalezy, ze ochrona
znaku dotyczy¢ bedzie scisle tylko tych klas i pod-
klas, w ktorych dokonano rejestracji. Oznacza to,
ze jezeli firma produkujaca napoje energetyczne do-
kona rejestracji jedynie dla napoju bezalkoholowego
z klasy 32, nie bedzie przeszkdd, aby inny podmiot le-

4 Miedzynarodowa klasyfikacja towarow i ustug dla celow zgtoszen
rejestracji znakow - klasyfikacja zarzadzana przez WIPO, utworzona
w celu klasyfikacji towardw i ustug na potrzeby rejestracji znakow
towarowych; klasyfikacja nicejska dostepna jest na stronie WIPO:
<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>.



galnie zarejestrowat te sama marke np. w klasie 33,
promujac tym znakiem swoje napoje alkoholowe, lub
w klasie 43, promujac ustugi zwigzane z gastrono-
mia. Szczegolna czujnosc¢ nalezy zachowac podczas
oznaczania w zgtoszeniu podklasy. Przed podjeciem
ostatecznej decyzji co do zakresu rejestracji nale-
zy doktadnie przeanalizowac aktualng klasyfikacje
chinska®.
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Poniewaz chinskie prawo nie zna pojecia ,renomo-
wanego znaku towarowego”, nie mozemy liczy¢
na szersza podwyzszona ochrone rowniez innych to-
warow lub ustug niepodobnych nawet w przypad-
ku zarejestrowanego znaku towarowego znanego
znacznej czesci chinskich konsumentow i cieszacego
sie wsrod nich renoma.

Czy rejestracja w jezyku chinskim
jest konieczna?

Pamieta¢ nalezy, ze rejestracja znaku towarowe-
go zapisanego alfabetem tacinskim nie gwarantu-
je ochrony tego znaku przed uzyciem go w postaci
zapisanej pismem chinskim. Produkty sprzedawane
na chinskim rynku powinny mie¢ nazwe w jezyku
chinskim, zwtaszcza jezeli sa to produkty sprzeda-
wane bezposrednio konsumentom. Rejestracja znaku
towarowego w jezyku chinskim jest zatem koniecz-
nym krokiem na drodze do petnej ochrony oraz stwo-
rzenia warunkow do sprzedazy na tamtejszym rynku.

W zwiazku z tym zaleca sie dokonywanie rejestracji
chinskich wersji zagranicznych znakéw towarowych
w postaci zapisanej chinskimi znakami. Jezeli nazwa

5 Klasyfikacja chinska na rok 2020, NCL(11-2020), jest dostepna na stronie:
<http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf>.
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danej marki w postaci wyrazonej pismem chinskim
nie istnieje, bardzo prawdopodobne jest, ze konsu-
menci sami taka wersje stworza i zacznie ona funk-
cjonowac zupetnie poza nasza kontrola, z rejestracja
takiej marki przez osoby trzecie wtacznie. Tym sa-
mym, zalecane jest dokonanie zgtoszenia znaku to-
warowego w Chinach zaréwno w oryginalnej formie,
jak i w wersji chinskie;j.

PRZYKEAD: w zwiazku z wygladem Llogo ame-
rykanska marka ptatkow sniadaniowych Qu-
aker Oatmeal jest powszechnie okreslana jako
~Lao Ren Pai” (B A), co mozna przettuma-
czyc jako ,,marka (dla) starca”.

Jak stworzyc znak towarowy
w jezyku chinskim?

Jezeli chcemy stworzyc¢ chinska wersje swojego zna-
ku towarowego (zapisang za pomoca znakow pisma
chinskiego), mozemy tego dokonac dzieki jednej
z trzech opcji:

1. transliteracja — ten wariant sprawdza sie, gdy
marka jest juz znana na chinskim rynku i charakte-
rystyczna, np. firma Apple wybrata znak 3R (Ping
Guo), oznaczajacy jabtko;

2. ttumaczenie fonetyczne - oznacza taki wybor
chinskich znakow, ktoérych brzmienie odpowiada
oryginatowi, np. McDonald’s jest znany i zarejestro-
wany jako £ (Mai Dang Lao), a KFC jako B &S
(Ken De Ji);

3. kombinacja transliteracji i ttumaczenia fone-
tycznego - takie ttumaczenie znaku jest szczegol-
nie entuzjastycznie przyjmowane przez chinskich
konsumentow i polega na takim wyborze znakow

l



pisma chinskiego, aby zachowac¢ brzmienie orygi-
natu przy jednoczesnym uzyciu pojec charaktery-
stycznych dla danej marki i niosacych pozytywne
skojarzenia znaczeniowe, np. Carrefour zarejestro-
wat znak ZHRE (Jia Le Fu) oznaczajacy szczesli-
wy, btogostawiony dom.

Czy i kiedy zgtosic znak chinskim organom
celnym?

Aby uzyskac petna ochrone i szybka pomoc organow
celnych w Chinach (GACC) w zatrzymaniu przezna-
czonych na eksport lub importowanych do Chin to-
warow naruszajacych nasz znak towarowy (towary
podrabiane), nalezy natychmiast po uzyskaniu reje-
stracji znaku towarowego zgtosi¢ go do bazy admi-
nistracji celnej. Ta prosta i szybka procedura moze
pomoc w skutecznym zablokowaniu eksportu lub
importu tzw. podrébek. Co wazne, w przypadku zna-
kéw towarowych zgtoszonych uprzednio do bazy
GACC, organy celne podejmujg dziatania z urzedu,
a po przeprowadzeniu dochodzenia moga, bez zbed-
nej zwtkoki, nie tylko zniszczy¢ zatrzymane towary,
ale réwniez natozy¢ na odbiorce/nadawce przesytki
kare administracyjna.

Zgtoszenia do bazy danych GACC uprawniony do zha-
ku towarowego moze dokonac¢ samodzielnie lub
za posrednictwem petnomocnika. System zgtosze-
niowy dostepny jest online®. Rejestracja w bazie
GACC jest odptatna i kosztuje 800 RMB (ok. 450 zt.)
za jeden znak towarowy. W 2020 r. CNIPA czasowo
zawiesita pobieranie optat.

¢ System rejestracji IP w GACC jest dostepny online:
<http://english.customs.gov.cn/zscgbh/main.html-page=04.htm>.
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JAK WYGLADA PROCEDURA
REJESTRACYJNA?

Co do zasady istnieja dwie drogi do uzyskania ochro-
ny znaku towarowego na terenie Chin: rejestracja
w ramach systemu krajowego lub w ramach systemu
miedzynarodowego.

Rejestracja krajowa

Aby dokonac rejestracji w systemie

krajowym, nalezy ztozy¢ wniosek

bezposrednio w chinskim urzedzie

ds. wiasnosci intelektualnej (CNIPA).

Zgtoszenie takie moze by¢ dokonane

zarowno online, jak i poprzez zto-

zenie stosownych dokumentow w siedzibie urzedu.
UWAGA! W okresie pandemii COVID-19 mozliwe jest
jedynie zgtoszenie online. Aby zarejestrowac znak
towarowy w Chinach w systemie krajowym, przed-
siebiorcy zagraniczni nieposiadajacy miejsca za-
mieszkania lub siedziby na terenie Chin musza sko-
rzysta¢ z posrednictwa chinskiego petnomocnika.
Wybierajac lokalnego rzecznika patentowego, najle-
piej skorzystac z listy uprawnionych petnomocnikow
udostepnionej przez CNIPA na stronie urzedu’.

Procedura krajowa rozpoczyna sie od ztozenia sto-
sownego whniosku w CNIPA.

1. Zgtoszenie musi by¢ dokonane w jezyku chinskim
przez chinskiego rzecznika patentowego.

2. Zgtoszenie podlega wstepnemu badaniu formal-
nemu, a nastepnie, jezeli wszystkie przestanki bez-

7 Lista certyfikowanych rzecznikow patentowych (jedynie w wersji
chinskiej) dostepna jest pod adresem:
<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbdl/>.
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wzgledne (pod katem zgodnosci z prawem, od-
réznialnosci, braku funkcjonalnosci) sa spetnione,
rozpoczyna sie badanie merytoryczne (przestanki
wzgledne, tj. konflikt z wczesniejszymi prawami). Je-
zeli na etapie badania formalnego ekspert stwierdzi
niedopetnienie przestanek bezwzglednych, zgtasza-
jacy ma 30 dni na odpowiednig modyfikacje zgto-
szenia. Jezeli natomiast w badaniu merytorycznym
stwierdzone zostang przestanki wzgledne odmowy,
urzad powiadomi o tym zgtaszajacego, ktory bedzie
miat mozliwosc¢ weryfikacji zgtoszenia i przedsta-
wienia swoich argumentow.

. Po pozytywnej weryfikacji merytorycznej znak
uzyskuje tzw. wstepna rejestracje, a zgtoszenie
podlega publikacji w biuletynie urzedowym CNI-
PA (China Trademark Gazette)®. W tym momencie
bieg rozpoczyna 3-miesieczny termin do wniesie-
nia sprzeciwu. Podstawa whniesienia sprzeciwu
moze byc rejestracja w ztej wierze lub wczesniej-
sze prawo, np. prawa autorskie czy prawo do po-
wszechnie znanego znaku towarowego’. Jezeli
zaden sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciagu
3 miesiecy od wstepnej publikacji albo wniesio-
ny sprzeciw rozpatrzony zostanie negatywnie,
w biuletynie urzedowym publikowana jest osta-
teczna informacja o rejestracji znaku towarowe-

8

©

Biuletyn China Trademark Gazette dostepny jest jedynie w jezyku
chinskim pod adresem:
<http://wsgg.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmann/anninfoview/homePa-
ge.html>.

W Chinach niezwykle trudno jest uzyskaé status powszechnie zna-
nego znaku towarowego; nie ma oficjalnego rejestru takich znakow,
a kazda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie; regulacje w tym
zakresie dostepne sa na oficjalnej stronie centralnego urzedu ds. re-
gulacji rynku (SAMR), wersja angielska dostepna jest pod adresem:
<https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions
-on-the-determination-and-protection-of-well-known-
trademarks-_2014-revision_.pdf>.
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go, tym samym przyznane zostaje prawo ochron-
ne na dany znak towarowy na terenie Chin.

Rejestracja w systemie krajowym konczy sie uzyska-
niem urzedowego certyfikatu w jezyku chinskim, sta-
nowiacego dowdd rejestracji znaku na terenie Chin.
Certyfikat taki jest cennym dokumentem umozliwia-
jacym kontakt z innymi urzedami, agencjami rzado-
wymi i sadami oraz szybkie wszczecie procedury ad-
ministracyjnej czy celnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia znaku. Nalezy pamietac, ze ochrona znaku
towarowego trwa od dnia jego rejestracji, a nie zgto-
szenia do ochrony.

PROCEDURA KRAJOWA

Modyfikacja Weryfikacja
zgtoszenia zgtoszenia
(30 Dni) (7-12 Mies.)

Publikacja Publikacja
Badanie EGEGIE zgtoszenia rejestracji
Zgtoszenie formalne merytoryczne (3 mies. (przyznanie
(1-2 mies.) (6-9 mies.) na wniesienie prawa
sprzeciwu) ochronnego)

Rejestracja miedzynarodowa

Aby uzyskac ochrone znaku towarowego w Chinach,
mozna skorzystac rowniez z rejestracji miedzyna-
rodowej w tzw. systemie madryckim™. W tym celu
nalezy ztozy¢ wniosek o rozszerzenie ochrony istnie-
jacego znaku towarowego na teren Chin. Wniosek

“protokot do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej reje-
stracji znakow, sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 .
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taki sktada sie do Biura Miedzynarodowego Swia-
towej Organizacji W+tasnosci Intelektualnej (WIPO)
za posrednictwem krajowego urzedu patentowego
(UPRP). zgtoszenia nalezy dokonac¢ w jezyku angiel-
skim, francuskim lub hiszpanskim. Przed wszczeciem
procedury miedzynarodowej zgtaszajacy musi po-
siada¢ zarejestrowany krajowy lub regionalny znak
towarowy (lub jego zgtoszenie) w urzedzie paten-
towym jednego z terytoriow systemu madryckiego
(np. UPRP lub EUIPO™). Aby zachowac date ztozenia
pierwotnego wniosku, rozszerzajacy whniosek o reje-
stracje znaku w Chinach nalezy ztozy¢ w ciaggu sze-
sciu miesiecy od dnia zgtoszenia znaku towarowego
w Polsce/Europie.

Zgtoszenie miedzynarodowe musi dotyczyC¢ znaku
identycznego ze zgtoszonym w urzedzie krajowym,
podstawowym znakiem towarowym zgtaszajacego,
musi wskazywac terytoria, na ktérych znak towaro-
wy ma byc¢ zarejestrowany, oraz zawiera¢ wyrazne
wskazanie towarow i ustug wg. klasyfikacji nicejskiej,
dla ktorych znak towarowy ma by¢ chroniony. Pro-
cedura miedzynarodowa uniemozliwia samodzielne
wskazanie podklas zgodnie z obowiazujacymi w chi-
nach kategoriami towardw i ustug, co w znaczacy
sposob ogranicza mozliwos¢ uzyskania petnego
zakresu ochrony.

Po otrzymaniu wniosku WIPO wystawia odpowiedni
certyfikat oraz dokonuje publikacji znaku towarowe-
go w biuletynie WIPO (WIPO Gazette of International
Marks), powiadamiajac jednoczesnie CNIPA. Chinski
urzad ds. znakow towarowych przystepuje nastepnie
do merytorycznego badania zgtoszenia. W tym mo-
mencie rozpoczyna sie rowniez 3-miesieczny okres

"Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, oficjalna stro-
na internetowa:
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.
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na whniesienie sprzeciwu. Jezeli CNIPA samodzielnie
znajdzie podstawy do odmowy rejestracji na tere-
nie Chin albo wniesiony zostanie sprzeciw, chinski
urzad powiadomi o tym fakcie WIPO. Zgtaszajacy
moze woéwczas wystapic¢ jako strona przed CNIPA -
od tej pory musi jednak dziata¢ za posrednictwem
chinskiego rzecznika patentowego. Jezeli w ciagu
18 miesiecy od przekazania zgtoszenia do CNIPA chin-
ski urzad nie powiadomi WIPO o odmowie udzielenia
ochrony, rejestracje uznaje sie za skuteczna. Inaczej
wiec niz w krajowym systemie rejestracji zgtaszaja-
cy nie otrzymuje zadnego formalnego potwierdzenia
rejestracji znaku towarowego na terenie Chin. O cer-
tyfikat rejestracji wystapi¢ nalezy odrebnie, bezpo-
srednio do CNIPA.

Z uwagi na wskazane wyzej niedogodnosci, tj. brak
mozliwosci wyboru podklas klasyfikacji chinskiej
oraz brak certyfikatu rejestracji, procedure miedzy-
narodowa uznaje sie za mniej skuteczna od rejestra-
cji krajowej.

PROCEDURA MIEDZYNARODOWA

PRZEStANIE ZGtOSZENIA DO WIPO

. . Badanie .
Zgtoszenie Zgtoszenie Badanie

formalne
podstawowe miedzynarodowe formalne

(UPRP) (UPRP) (éU,:ir:)_) WIPO

PRZEStANIE ZGLtOSZENIA DO CNIPA

Badanie merytoryczne
(CNIPA)
(3 mies. na wniesienie
sprzeciwu)

Publikacja
rejestracji
miedzynarodowej

REJESTRACJA*

* Rejestracja staje sie ostateczna, jezeli WIPO nie powiadomi o wy-
razonej przez CNIPA odmowie w terminie 18 miesiecy.
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CZAS

W chwili obecnej procedura rejestracyjna w syste-
mie krajowym trwa do 12 miesiecy. Rejestracja w sys-
temie miedzynarodowym zajmuje ok. 18 miesiecy.
zaréwno w przypadku rejestracji miedzynarodowej,
jak i krajowej, okres ochronny trwa 10 lat (z mozli-
woscia przedtuzenia). Warto pamietac, ze wniosek
o przedtuzenie nalezy ztozyC¢ na 6 miesiecy przed
wygasnieciem ochrony. Jezeli nie zrobimy tego w po-
danym terminie, moze on zostac przedtuzony o kolej-
ne 6 miesiecy. Jezeli przed uptywem przedtuzonego
terminu wniosek nie zostanie ztozony, prawo ochron-
ne na znak towarowy wygasnie.

KOSZTY
Rejestracja krajowa

Gdy dokonujemy rejestracji znaku towarowego bez-
posrednio w chinskim urzedzie, ponosimy optaty
urzedowe oraz koszt ustug lokalnego rzecznika pa-
tentowego. Zestawienie podstawowych optat w po-
stepowaniu przed CNIPA zawiera ponizsza tabela:

Szacunkowe
koszty ustug
prawnika

Ooptaty
urzedowe

Badanie

dostepnosci

Zgtoszenie
znaku do

rejestracji
(w 1klasie)

1

00



zgtoszenie
znaku do
rejestracji
(w kazdej
dodatkowej
klasie)

Zgtoszenie
dodatkowych
towarow/
ustug

w kazdej
klasie

Whiesienie
sprzeciwu

odpowiedz
na sprzeciw

Przedtuzenie
ochrony

Rejestracja miedzynarodowa

Gdy dokonujemy rejestracji znaku towarowego w Chi-
nach za posrednictwem systemu madryckiego, pono-
simy koszty optat urzedowych instytucji posrednicza-
cych (UPRP i WIPO). Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej pobiera optate od wniosku w kwocie 600 PLN.
Za zgtoszenia miedzynarodowe Biuro Miedzynarodo-
we WIPO pobiera optaty we frankach szwajcarskich.
Elementy, z ktorych sktada sie optata WIPO, obejmuja:

e optate podstawowa, ktorej wielkos¢ zalezy
od tego, czy znak jest czarno-biaty (653 CHF),
czy kolorowy (903 CHF);

e optaty dodatkowe (100 CHF za kazda klase towa-
rowa powyzej trzech klas);

e optaty uzupetniajace za wyznaczenie krajow
(100 CHF w przypadku Chin).
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Jezeli znak towarowy jest juz przedmiotem rejestra-
cji miedzynarodowej w innych krajach, mozemy do-
konac rozszerzenia tej rejestracji na Chiny. Ponosimy
wowczas optate podstawowa w wysokosci 300 CHF
oraz optate uzupetniajagcg za wyznaczenie Chin
W wysokos$ci 100 CHF.

Szacunkowy koszt rejestracji miedzynarodowej moz-
na obliczy¢, korzystajac z kalkulatora optat wiPO
dostepnego na stronie urzedu®™.

~352 W skrocie &&=

< Nalezy jak najszybciej zarejestrowac w Chi-
nach kluczowe znaki towarowe (przed
rozpoczeciem jakiejkolwiek dziatalnosci
na tamtejszym rynku — z udziatem w targach
handlowych wtacznie).

S zaleca sie wybor rejestracji krajowej
za pomoca lokalnego, licencjonowanego
rzecznika patentowego.

2 Warto dokonac rejestracji strategicznej
z uwzglednieniem wszystkich adekwatnych
klas i podklas, aby obja¢ ochronag zaréwno
obecny, jak i przyszty zakres dziatalnosci
firmy.

< Nalezy rozwazyc zarejestrowanie kluczo-
wych znakow towarowych w jezyku chin-
skim.

2 Po zarejestrowaniu znaku towarowego za-
leca sie zgtoszenie go do bazy administracji
celnej.

2Kalkulator optat WIPO dostepny jest pod adresem:
<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>.
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3. WALKA Z NARUSZENIAMI

Znaki towarowe naleza do najcenniejszych aktywow,
jakie moze posiadac przedsiebiorstwo. Z punktu wi-
dzenia konsumenta stanowig one o wizerunku i re-
putacji firmy. Jezeli zatem podstawa ochrony znakow
towarowych jest ich przemyslana rejestracja, kolej-
nym krokiem bedzie Swiadoma walka z naruszeniami.

Naruszenia praw do znaku towarowego mozemy po-
dzieli¢ na dwie kategorie:

1. naruszenia dokonane przed zgtoszeniem znaku,
np. rejestracje w ztej wierze, trolling znakow to-
warowych;

2. naruszenia praw do zarejestrowanego znaku,
np. sprzedaz ,podrobek”, czyli cudzych produktow
opatrzonych znakiem towarowym identycznym Lub
podobnym do naszego znaku.

TROLLING ZNAKOW TOWAROW YCH

Jednym z podstawowych problemow, jakie napoty-
kaja polscy przedsiebiorcy na rynku chinskim, jest
tzw. trolling znakéw towarowych. Mianem tym okre-
slamy sytuacje, w ktorej dany podmiot z premedy-
tacja dokonuje rejestracji i uzyskuje prawo ochron-
ne do cudzego znaku towarowego (tzw. rejestracja
w ztej wierze) celem pozniejszego zadania odszko-
dowania lub odsprzedazy praw do znaku pierwot-
nemu wtascicielowi. Zagraniczne firmy uzywajace
w Chinach swoich znakow zarejestrowanych w ztej
wierze przez inne podmioty sa zazwyczaj oskarzane
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0 haruszenia i pozywane o zaptate odszkodowania.
Trolling znakow towarowych jest mozliwy szcze-
golnie w krajach, w ktorych obowiazuje system re-
jestracji oparty na pierwszenstwie zgtoszenia (tzw.
first-to-file), tak jak w Chinach. First-to-file oznacza,
ze prawo ochronne na danym terytorium przyznane
zostaje temu, kto pierwszy wniost zgtoszenie. Przed-
siebiorcy powinni zatem dokonywac rejestracji z od-
powiednim wyprzedzeniem i bezwzglednie jeszcze
przed rozpoczeciem dziatalnosci na rynku chinskim.
W ten prosty sposéb mozemy znaczaco zmniejszyc
ryzyko utraty praw do znaku na terenie Chin.

PRZYKEAD: Francuski producent win Castel
Fréres SAS rozpoczat dziatalno$¢ na rynku
chinskim w roku 1998. W 2001r. firma rozpocze-
ta wspotprace z Changyu, najwiekszym chin-
skim producentem win. Na potrzeby wspot-
pracy francuski producent zaczat uzywac
nazwy ,Ka Si Te — Changyu Chateau”, dziatajac

pod marka ,Changyu Ka Si Te” (SK#EHE4F).
W zwiazku z szybko rosnaca sprzedaza mar-
ka zyskata znaczna popularnosc i zaczeta byc¢
rozpoznawalna przez chinskich konsumentow.
W marcu 2000 r. nazwa ,,Ka Si Te” zostata za-
rejestrowana w klasie 33 przez firme Wenzhou
Wujin Jiaodian Huagong Group, ktora w 2002 r.
przeniosta prawa do tego znaku towarowego
na pana Li Dao zhi, hiszpansko-chinskiego pro-
ducenta wina. W 2008 r. Li zatozyt Shanghai Ka
Si Te Wine Co. Ltd, firme sprzedajaca w Chinach
importowane francuskie wina pod marka ,,Ka Si
Te”. Tymczasem w 2005 r. Castel dowiedziat sie
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o istnieniu znaku towarowego zarejestrowane-
go przez pana Li. Sprawa wyszta na jaw, kie-
dy Castel zgtosit do rejestracji znak ,,Ka Si Te”
(EBF4F) w klasie 33, odrzucony w zwiazku
z kolizja z wczesniejszym prawem Li Dao zhi.

Castel podjat probe uniewaznienia rejestracji
znaku towarowego pana Li z uwagi na jego nie-
uzywanie przez okres 3 kolejnych lat. Sprawa
o0 uniewaznienie trwata 6 lat i zakonczyta sie
odrzuceniem wniosku ztozonego przez Castel.
Tymczasem w 2009 r. Li Dao Zhi wniost pozew
0 naruszenie praw do znaku towarowego przez
Castel. Rozpatrujac sprawe, sad uznat, ze doszto
do naruszenia i wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2012
r. zasadzit od francuskiej firmy odszkodowanie
w wysokosci 33,73 mln RMB (ok. 5,11 mln USD).
Wysokosc¢ odszkodowania ostatecznie obnizono
do kwoty 500 tys. RMB (ok. 76 tys. USD). W kon-
sekwencji wyroku pan Li pozwat réwniez dys-
trybutorow i sieci sprzedazy na terenie catych
Chin (m.in. Beijing Yansha Yonyi Mall, Carrefo-
ur i Wal-Mart) za sprzedaz ,fatszywego” wina.
Przy pomocy organow administracji Li Dao Zzhi
byt w stanie zablokowac w ten sposéb sprzedaz
konkurencyjnych win opatrzonych logiem ,,Ka Si
Te” w 50 chinskich miastach.

W przytoczonej sprawie oczywiste byto, ze rejestru-
jac marke ,Ka Si Te” w 2000 r., Wenzhou Wujin Jia-
odian Huagong Group skorzystata z niedopatrzenia
Castel. Francuski producent win mimo ogromnego
naktadu czasu, pracy i pieniedzy w promocje marki
zarowno na swiecie, jak i na terenie Chin nie dokonat
jej rejestracji w Chinach w odpowiednim momencie,
czyli najpézniej w momencie wejscia na chinski ry-
nek w 1998 r. Sytuacje te skrupulatnie wykorzystat
Li Dao zhi, ktory przejat znak towarowy z zamiarem
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jego rzeczywistego uzywania do promocji wtasnych
wyrobow oraz skutecznego zwalczania konkurencji
ze strony prawowitego wtasciciela znaku. W swietle
prawa nie byto wiec podstaw do uniewaznienia zna-
ku pana Li, a uzywanie znaku przez Castel musiato
zostac uznane za nielegalne.

Aby uniknac takich sytuacji, nalezy zarejestrowac
znak towarowy w Chinach jeszcze zanim nawigzemy
wspotprace z dystrybutorem i rozpoczniemy jaka-
kolwiek sprzedaz na tamtejszym rynku. Planujac re-
jestracje, nalezy wzia¢ pod uwage czas trwania pro-
cedury i ryzyko przedtuzenia go, jezeli na jaw wyjda
prawa pozostajace w kolizji do naszego znaku.

Gdy stwierdzimy, ze nasz znak zostat zgtoszony lub
zarejestrowany przez kogo$ innego, mamy kilka
mozliwosci:

1. wniesienie sprzeciwu - mozliwe jest jedynie
w okresie 3 miesiecy od daty publikacji zgtoszenia
w biuletynie urzedowym; sprzeciw moze wniesc
kazdy, kto uwaza, ze zgtoszenia dokonano w ztej
wierze; jezeli sprzeciw uznany zostanie za zasad-
ny, uniemozliwimy w ten sposéb rejestracje znaku,
jezeli jednak urzad rozpatrzy sprzeciw negatywnie,
znak zostanie zarejestrowany i kazde jego uzycie bez
zgody ,wtasciciela” uznane zostanie za naruszenie;
postepowanie sprzeciwowe trwa 12—18 miesiecy;

2. uniewaznienie znaku - jezeli znak zostat juz za-
rejestrowany, mozemy probowac¢ go uniewaznic,
powotujac sie na nastepujace przestanki:
® oszustwo,

e dokonanie zgtoszenia w ztej wierze,
® naruszenie wczesniejszego prawa;
procedura uniewaznienia znaku trwa ok. 18 miesiecy;

24


https://znakitowarowe-blog.pl/uniewaznienie-znaku-towarowego/

. stwierdzenie wygasniecia znaku towarowego - za-

interesowana strona moze wszczaé postepowanie

WSs. wygaszenia znaku w nastepujacych sytuacjach:

e nieuzywanie znaku przez okres 3 lat od daty re-
jestracji,

e utrata przez znak zdolnosci odrézniajacej;

. negocjacje — podjecie rozmow z osoba, ktora do-

konata zgtoszenia naszego znaku towarowego,
moze byc najszybszym sposobem na odzyskanie
marki; jest tez dobra okazja do zebrania dowodow;
negocjacje najlepiej prowadzic¢ za posrednictwem
lokalnego prawnika;

. rebranding - rezygnacja z dotychczasowego zna-

ku i wprowadzenie na rynek chinski nowej marki.

JAK WALCZYC Z REJESTRACJAMI
W ZitEJ WIERZE?

Podniesienie zarzutu rejestracji w ztej wierze w przy-
padku whniesienia sprzeciwu lub wniosku o uniewaz-
nienie znaku towarowego musi opierac sie na kon-
kretnych przestankach wskazanych w chinskich
przepisach. Takimi przestankami moga by¢:

1.

Uzycie oszukanczych lub wprowadzajacych w btad
metod (podstawa bezwzgledna) - zarzut podno-
szony szczegdblnie wobec podmiotéw masowo re-
jestrujacych cudze znaki towarowe i profesjonal-
nie zajmujacych sie handlem takimi znakami.

. Sprzecznosc z socjalistyczna etyka i zasadami

(podstawa bezwzgledna) — argument uwzgled-
niany w sprawach o znaki towarowe, jednak przed
sadami czesciej podnoszony w obronie dobra pu-
blicznego.
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3. Ochrona znakow niezarejestrowanych i wcze-
sniejszych praw rozpoznawalnych w cChinach
(podstawa wzgledna) — zarzut podnoszony w od-
niesieniu do rejestracji w tych samych lub po-
dobnych klasach; wczesniejsze prawa chronione
tym przepisem obejmuja znaki towarowe jeszcze
nie zarejestrowane w Chinach, prawa autorskie
do stylizowanych logo, prawo do firmy (nazwy
przedsiebiorstwa, imienia i nazwiska osoby fi-
zycznej) czy prawa wynikajace z relacji handlo-
wych; powotujacy sie na wczesniejsze prawa musi
przedstawi¢ stosowne dowody na ich posiadanie
oraz na pewien stopien rozpoznawalnosci w Chi-
nach (np. udziat w targach, posiadanie strony in-
ternetowej w jezyku chinskim itp.).

4. Umowy handlowe i wczesniejsze relacje bizne-
sowe — podnoszacy ten zarzut musi przedstawic
dowody na istnienie wczesniejszych relacji bizne-
sowych skutkujacych jakakolwiek wiedza o marce
na terenie Chin (np. korespondencja mailowa); wy-
magane jest przy tym uzycie marki na terenie Chin.

5. Powszechnie znane znaki towarowe - status po-
wszechnie znanego znaku towarowego w Chinach
jest niezwykle trudny do uzyskania przez zachod-
nie marki; wymagane sa konkretne dowody na roz-
poznawalnos¢ znaku towarowego (np. figurowanie
firmy na liscie Fortune 500), jego zasieg geogra-
ficzny, czas trwania, historie ochrony udzielanej
przez organy celne itp.

6. Podobienstwo znakow i towarow/ustug - naj-
czestsza podstawa odmowy rejestracji znaku to-
warowego moze byc réowniez positkowo uzyta jako
argument w kwestii ztej wiary w postepowaniu
sprzeciwowym/o uniewaznienie.
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~3%> W skrocie &~

2 Zaleca sie biezace monitorowanie rynku
i monitorowanie rejestrow znakow towaro-
wych w Chinach® w celu wykrycia naruszen.

S W przypadku stwierdzenia naruszen nalezy
dziata¢ jak najszybcie;j.

< Warto rozwazyc podjecie rozmow ze strong
przeciwna, najlepiej za posrednictwem lo-
kalnego prawnika.

< Przed wszczeciem oficjalnej procedury na-
lezy zgromadzi¢ stosowne dowody.

NARUSZENIA PRAW
DO ZAREJESTROWANEGO
ZNAKU TOWAROWEGO

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa do zna-
ku towarowego zarejestrowanego w Chinach moze-
my skorzystac¢ z kilku sciezek prawnych. Niezalez-
nie od tego, ktorag droge wybierzemy, pamietajmy
o zebraniu odpowiednich dowodow jeszcze przed
wszczeciem procedury.

1. Droga administracyjna — wniesienie skargi do lo-
kalnego urzedu ds. regulacji rynku (Administration
for Market Regulation, w skrocie AMR), wtasci-
wego ze wzgledu na miejsce naruszenia (np. tam,
gdzie podrobki sprzedawano, produkowano lub
przechowywano); jest to stosunkowo szybka i pro-
sta procedura prowadzaca do konfiskaty i znisz-
czenia towarow oraz natozenia grzywny w max.
wysokosci 250 tys. RMB.

3 wyszukiwarka chinskch rejestrow znakow towarowych jest do-
tepna pod adresem:
<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/>.
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2. Droga sadowa (postepowanie cywilne) — wnie-
sienie pozwu do sadu, ktore skutkowac moze wy-
daniem nakazu zaprzestania naruszen, konfiska-
ta i zniszczeniem towarow oraz sprzetu uzytego
do jego produkgcji i/lub zasadzeniem odszkodowa-
nia w max. wysokosci 5 mln RMB.

3. Postepowanie przed organami celnymi — aby
zablokowac eksport lub import podrabianych
towaréw, nalezy ztozyc¢ stosowne zgtoszenie or-
ganom celnym (GACC)'; w zaleznosci od tego,
czy nasz znak towarowy zostat wczesniej zgto-
szony do bazy GACC, czy nie, organy celne podej-
ma dziatania z urzedu (protection ex officio) Lub
na zadanie (protection on request). W praktyce za-
leca sie dokonanie zgtoszenia znaku w bazie ad-
ministracji celnej natychmiast po jego zarejestro-
waniu; w przypadku wykrycia partii podrabianych
towarow stuzby celne uprawnione sa do jej za-
trzymania i zniszczenia.

4. Postepowanie karne — zgodnie z chinskimi przepi-
sami naruszeniem znaku towarowego jest:
e produkcja lub swiadoma sprzedaz podrabianych
towarow;
e produkcja podrabianych lub nieautoryzowanych
elementow obrazujacych znaki towarowe.

Wszczecie postepowania karnego przed sadem wy-
maga ztozenia wniosku do prokuratury. Policja moze
zatrzymac i przestucha¢ podejrzanych oraz doko-
nac przeszukan bez nakazu; w wyniku postepowania
karnego sad moze skaza¢ winnych na kare wiezienia
do 7 lat oraz grzywne.

4 Zgtoszenia do GACC mozna dokonac online pod adresem:
<http://english.customs.gov.cn/zscgbh/main.html-page=01.htm>.
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PRZYKEAD: 28 lipca 2020 r. sad w Szanghaju
skazat 35 osob na kare wiezienia za podra-
bianie towarow opatrzonych znakiem towa-
rowym Dyson. Oskarzeni dopuscili sie zarow-
no produkcji, jak i sprzedazy podrabianych
suszarek do wtosow firmy Dyson na taczng
kwote 13,5 mln RMB (ok. 1,9 mln USD). Gtéwne-
go oskarzonego skazano na 6 lat pozbawienia
wolnosci oraz natozono grzywne w wysokosci
5 mln RMB (ok. 714 tys. USD).



4. DLACZEGO WARTO
WALCZYE 0 SWOJ ZNAK
TOWAROWY?

Silny znak towarowy ma kluczowe znaczenie dla
pozyskania nowych klientéw, zwtaszcza jeze-
li wprowadzamy marke na nowy, konkurencyjny
rynek. W oczach chinskich konsumentow bardzo
wazna jest przy tym reputacja firmy, a kazde uzy-
cie znaku towarowego w niew+tasciwym kontekscie
moze przynieS¢ wymierne straty. Z tego wzgle-
du podjecie zdecydowanych krokéw w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek naruszen praw do zna-
ku jest ogromnie wazne. Pamietajmy, ze Swiadome
budowanie marki wymaga duzego naktadu czasu
i pieniedzy, warto wiec chronic to, co juz udato nam
sie osiagnac.

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach
jest coraz tatwiejsza. W ubiegtych latach dokonano
nowelizacji przepisow, zwtaszcza w zakresie pietno-
wania rejestracji w ztej wierze. Elementem rzadowe-
go programu wzmocnienia ochrony praw wtasnosci
intelektualnej byta rowniez zakrojona na szeroka
skale reforma administracji i utworzenie jednej rza-
dowej agencji odpowiedzialnej za ochrone IP w Chi-
nach (CNIPA). Nowa polityka ma rowniez swoje od-
zwierciedlenie w orzecznictwie. W 2019 r. chinski
Sad Najwyzszy wydat przetomowe orzeczenie, sta-
jac po stronie prawowitego wtasciciela znaku (spra-
wa Uniglo), co utorowato droge do dalszych zmian
w tym zakresie.
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PRZYKEAD: Dwie chinskie firmy zarejestrowaty
w Chinach znak towarowy ,,UL”, uzywany przez
firme Uniglo, japonskiego producenta odziezy.
Obie te firmy wniosty pozwy przeciwko produ-
centowi, zadajac zaprzestania uzywania zna-
ku przez sklepy Uniglo na terytorium Chin oraz
wnoszac o zaptate odszkodowania. Rozpozna-
jac sprawe w | i Il instancji, sad chinski uznat,
ze Uniglo rzeczywiscie naruszyto prawo chin-
skiej firmy do znaku towarowego, odmowit jed-
nak zasadzenia odszkodowania, powotujac sie
na dziatanie powoda w ztej wierze. Sady obu
instancji wskazaty przy tym, ze chinskie firmy
nie poniosty rzeczywistych strat z tytutu na-
ruszenia ich praw do znaku, gdyz same nigdy
nie zamierzaty ze znaku korzystac. Sad Najwyz-
szy podtrzymat te argumentacje, pietnujac do-
datkowo postepowanie chinskich firm. w efek-
cie znak towarowy ,,UL” zostat uniewazniony.

ZMIANY W PRZEPISACH
O ZNAKACH TOWAROWYCH
WPROWADZONE W 2019 R.

W listopadzie 2019 r. weszta w zycie nowelizacja prze-
pisow ustawy Prawo znakow towarowych cChinskiej
Republiki Ludowej. Nowe regulacje maja na celu po-
wstrzymanie rejestracji znakéw towarowych dokony-
wanych w ztej wierze. Najwazniejsze zmiany obejmuja:

e wprowadzenie zakazu dokonywania rejestracji
znakow towarowych w ztej wierze;

® rozszerzenie uprawnienia do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia znaku towarowego na kazdego,
kto uwaza, ze zgtoszenie dokonane zostato w ztej
wierze;
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@ zniesienie Limitu czasowego do wniesienia o unie-
waznienie znaku towarowego zarejestrowanego
w ztej wierze;

e wprowadzenie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej
dla rzecznikéw patentowych dokonujacych reje-
stracji znakow towarowych w ztej wierze;

e zwiekszenie wysokosci kar naktadanych za naru-
szenia znakow towarowych.
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