0D ZNAKU TOWAROWEGO

Silna, rozpoznawalna marka to wartos¢ sama w sobie, dlatego coraz wigcej polskich przedsigbiorcow
rejestruje oznaczenia i marki swoich produktow jako znaki towarowe. Swiadome dziatanie korczy sie jednak
czesto wraz z uzyskaniem $wiadectwa rejestragji, ktdre trafia na ptke z innymi trofeami firmy, zamiast stac
sie skutecznym narzedziem marketingowym i orezem w walce z nie zawsze uczciwg konkurengja.

arto zatem przypomnie¢, co
daje rejestracja znaku towa-
rowego i jak z niej owocnie
korzystac.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wtasnosci
przemystowej znakiem towarowym jest kazde
oznaczenie, ktére mozna przedstawic¢ w spo-
s6b graficzny, jezeli oznaczenie takie nada-

je sie do odrézniania towaréw jednego przed-
sigbiorstwa od takich samych lub podobnych
towaréw innego przedsiebiorstwa. W szcze-
gblnosci znakami towarowym moga byc¢ wy-
raz, rysunek, ornament, kompozycja kolory-
styczna, forma przestrzenna, w tym forma to-
waru lub opakowania, melodia lub inny sygnat
dZwigkowy. Przez uzyskanie prawa ochronne-
go na znak towarowy w Polsce nabywa sie pra-
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wo wyltacznego uzywania znaku towarowe-
g0 w sposéb zarobkowy lub zawodowy na ca-
tym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w za-
kresie towaréw i ustug, dla ktérych znak zostat
zarejestrowany. Prawo do uzyskania znaku to-
warowego w Polsce mozna uzyskac w szcze-
golnosci poprzez rejestracje znaku w polskim
Urzedzie Patentowym, jak réwniez poprzez re-
jestracje Wspdlnotowego znaku towarowego
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrzne-
go (OHIM). Czas trwania prawa ochronnego na
znak towarowy wynosi 10 lat, liczac od daty
zgtoszenia. Prawo to moze zosta¢ na wniosek
uprawnionego przedtuzone na kolejne okresy
dziesiecioletnie. Poprzez umieszczenie w sa-
siedztwie znaku towarowego litery ,R” wpisa-
nej w okrag: ® uprawniony moze wskazywac,
Ze jego znak zostat zarejestrowany.

Uzywanie znaku towarowego
Sama rejestracja nie wystarczy jednak, aby

w petni korzysta¢ z ochrony znaku. Znak musi
by¢ bowiem uzywany w sposéb rzeczywisty
w obrocie handlowym w takiej postaci w ja-
kiej zostat zarejestrowany i w stosunku do ta-
kich towaréw i ustug, dla ktérych zostat zare-
jestrowany. W przeciwnym razie znak towa-
rowy moze zosta¢ wygaszony z powodu nie-
uzywania. Uzywanie znaku towarowego po-
lega w szczegdlnosci na: umieszczaniu znaku
na towarach objetych prawem ochronnym lub
ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadza-
niu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub
eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania
i wprowadzania do obrotu, a takze oferowa-
niu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

umieszczaniu znaku na dokumentach zwia-
zanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu
lub zwiazanych ze swiadczeniem ustug; postu-
giwaniu sie nim w celu reklamy. Przez uzywa-
nie znaku rozumie sie réwniez uzywanie zna-
ku przez osobe trzecia za zgoda uprawnione-
go, np. przez licencjobiorce.

Umowy licencyjne

Wiasciciel zarejestrowanego znaku towarowe-
go moze z niego sam korzysta¢ ale moze tez
udzieli¢ licencji na korzystanie ze swojego pra-
wa osobom trzecim. Umowa licencyjna po-
winna zosta¢ zawarta na piSmie, w przeciw-
nym razie bedzie niewazna. W przypadku zna-
kéw towarowych zarejestrowanych wystarczy
wskazac¢ numer prawa, ktérego umowa doty-
czy, aby okresli¢ przedmiot umowy licencyj-
nej, pozostate warunki licencji strony ksztattu-
ja wedtug wiasnych potrzeb. Przyktadowo, li-
cencja moze by¢ petna, wéwczas licencjobior-
ca ma takie same prawa jak uprawniony, albo
ograniczona, gdzie zakres uprawnien licencjo-
biorcy ogranicza sie do pewnej sfery upraw-
nien. Wiasciciel znaku towarowego moze za-
tem podzieli¢ zakres uprawnieri pomiedzy li-
cencjobiorcéw, ograniczajac licencje jednego
wylacznie do produkcji towaréw ze znakiem,
innego zas do wprowadzenia gotowych pro-
duktéw na rynek, za to bez prawa ich wytwa-
rzania i naktadania znaku na towar. Uzywa-
nie cudzego znaku bez zgody wiasciciela zna-
ku towarowego lub poza zakresem udzielonej
licencji moze natomiast stanowic¢ naruszenie
praw wynikajacych z rejestracji znaku i skori-
czy¢ sie dotkliwymi karami, z finansowymi
wigcznie. Zawieranie uméw licencyjnych po-
zwala na zwiekszenie wydajnosci i roztozenie
kosztéw produkgji na kilka podmiotéw, przy
jednoczesnym pobieraniu przez uprawnione-
go profitéw w postaci optat licencyjnych pta-
conych przez licencjobiorcéw za korzystanie
z prawa ochronnego na znak towarowy.

Prawo zakazowe

Najistotniejsza dla uprawnionego konsekwen-
Cjq rejestracji znaku jest prawo zakazywania
podmiotom nieuprawnionym bezprawnego
uzywania zarejestrowanego znaku towarowe-
go, jesli dojdzie do jego naruszenia. Narusze-
nie prawa ochronnego na znak towarowy pole-
ga na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospo-
darczym: 1) znaku identycznego do zarejestro-
wanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towaréw; 2) znaku identycznego
lub podobnego do zarejestrowanego znaku to-
warowego w odniesieniu do towaréw identycz-
nych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére obej-

muje w szczeg6lnosci ryzyko skojarzenia mie-
dzy znakami; 3) znaku identycznego lub po-
dobnego do renomowanego znaku towarowe-
go, zarejestrowanego w odniesieniu do jakich-
kolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze
przynies¢ uzywajacemu nienalezng korzys¢ lub
byc¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru
badz renomy znaku wczesniejszego. Narusze-
nie znaku towarowego warunkowane jest zatem
identycznoscig lub co najmniej podobieristwem
oznaczen oraz towaréw i ustug. Jedynie w przy-
padku znakéw cieszacych sie renoma ochrona
rozciaga sie poza granice towaréw i ustug, dla
ktérych znak zostat zarejestrowany.

W przypadku naruszenia prawa ochronne-

go na znak towarowy uprawniony moze zadac
od osoby, ktéra naruszyta to prawo, zaniecha-
nia naruszania, wydania bezpodstawnie uzyska-
nych korzysci, a w razie zawinionego narusze-
nia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody.
Odszkodowanie moze przybrac posta¢ zapta-
ty sumy pienieznej w wysokosci odpowiadaja-
cej optacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bytyby nalezne tytutem udzielenia przez upraw-
nionego zgody na korzystanie ze znaku towaro-
wego. Mozna réwniez zadac wycofania z obro-
tu lub zniszczenia bezprawnie wytworzonych
lub oznaczonych towaréw oraz srodkéw i ma-
terialéw stuzacych do ich wytworzenia i ozna-
czenia.

Aby ochrona nie byta iluzoryczna, kazde naru-
szenie praw do znaku towarowego, kazde nie-
korzystne zjawisko rynkowe godzace w uzy-
skang wytacznos¢, winno spotkacd sie z szybka

i zdecydowang reakcja uprawnionego. Brak re-
akcji moze bowiem skutkowac nie tylko utra-

ta mozliwosci dochodzenia roszczer z powo-

du ich przedawnienia, ale i utratg samego pra-
wa. Uzywanie znaku towarowego do wskazy-
wania na rodzaj towaru, tolerowanie upodab-
niania przez konkurentéw swoich oznaczeri do
znakéw chronionych, moze bowiem spowo-
dowac, ze znak towarowy utraci swa zdolnos¢
odrézniajaca i bedzie postrzegany jako ozna-
czenie ogdlnoinformacyjne. Popularnos¢ zna-
ku towarowego powinna zatem cieszy¢ w sy-
tuacji, kiedy chodzi o towary oznaczane przez
uprawnionego, ale juz uzywanie znaku w mo-
wie potocznej, np. ,towar typu X", gdzie x jest
chronionym znakiem towarowym, powinno
wzbudzi¢ zainteresowanie i czujno$¢ upraw-
nionego.

Ochrona celna

Niezwykle skutecznym srodkiem w walce

z importem towaréw oznaczonych podrobio-
nymi znakami towarowymi jest z kolei ochrona
celna ustanowiona na granicach UE. Na pod-
stawie posiadanego prawa ochronnego, zaréw-
no krajowego, jak i wspélnotowego, wiasci-
ciel znaku towarowego moze uzyskac decyzje
o ochronie celnej, na mocy ktérej organy celne
z urzedu zobowiazane beda zatrzymywac po-
dejrzane towary i powiadamia¢ uprawnione-
go, aby umozliwi¢ mu pobranie prébek i pod-
jecie odpowiednich krokéw prawnych wobec
naruszyciela. Tam, gdzie zagrozenie naptywem
nielegalnie importowanych towaréw jest wyso-
ce prawdopodobne, ochrona celna jest nie do
przecenienia.

Podsumowanie

Do wszelkich dziatari prawnych, réwniez tych
stuzacych obronie swojego prawa, nalezy przy-
gotowac sie zawczasu, zbierajac odpowiednig
dokumentacje, potwierdzajaca m.in. czas i za-
kres uzywania znaku, jego renoma, wartos¢,
rozpoznawalnos¢ wsréd klientéw, naktady na
reklame i promocje. Na drugim biegunie sa do-
wody na bezprawne uzywanie zarejestrowane-
go oznaczenia przez podmioty nieuprawnio-
ne, jak oferty handlowe, w tym dostepne w In-
ternecie, katalogi, dowody na sprzedaz i ofero-
wanie produktéw opatrzonych znakiem, wysta-
wienie produktéw na targach branzowych. Do-
bre przygotowanie materiatu dowodowego po-
zwala bowiem na szybka reakcje i zwigksza
szanse na sprawne zakoriczenie kazdego spo-
ru. Aby jednak takie dziatania przyniosty ocze-
kiwany skutek, musza by¢ podejmowane swia-
domie i konsekwentnie realizowane.
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