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Pojecie i rola znakow towarowych
oraz przenoszenie praw zwigzanych
z ich rejestracja i uzywaniem

I. Pojecie znaku towarowego

Ustawa o znakach towarowych z
31 stycznia 198S r. definiuje w art. 4 poje-
cie ,znaku towarowego’’. Zgodnie
z brzmieniem tego przepisu moze nim by¢
znak nadajacy si¢ do odréznienia towaréw
lub ustug przedsigbiorstwa od towaréw lub
ustug tego samego rodzaju innych przed-
sigbiorstw. Wyliczone sa w szczegdlnosci
wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma plastyczna, melodia
lub inny sygnal dZwickowy i zestawienie
tych elementéw'. Katalog mozliwosci nie
jest wiec ani zamknigty, ani wyczerpany.

Dla wyjasnienia nalezy zauwazy¢, iz
»towary i ustugi tego samego rodzaju’’,
zgodnie z zalacznikiem do zarzadzenia
Prezesa Urzedu Patentowego RP w spra-
wie ochrony znakéw towarowych z
9 wrze$nia 1992 r., zostaly zakwalifiko-
wane do tych samych klas, noszacych
numeracj¢ kolejna od 1 do 42%

Pod pojeciem ,,przedsigbiorstwa’’ ro-
zumie si¢ w ustawie osobg fizyczna lub
prawna, uprawniona do prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
produkcji, handlu lub ustug®.

, D0 odréznienia’’ nadaje si¢ nato-
miast tylko znak, ktéry ma dostateczne

znamiona odrézniajace w zwyktych wa-
runkach obrotu gospodarczego. Znamion
takich nie bedzie posiadal znak stano-
wiacy tylko nazwe rodzajowa towaru,
czy tez informujacy jedynie o liczbie,
iloSci, masie wtasciwosci, jakoSci, prze-
znaczeniu, cenie, sposobie, czasie lub
miejscu wytworzenia, skladzie, funkcji
albo przydatnosci badZ zawierajacy inne,
podobne oznaczenie, nie dajace wystar-
czajacych podstaw odrézniajacych po-
chodzenie towaru®,

W praktyce o posiadaniu badZ braku
znamion odrézniajacych w konkretnych
przypadkach decyduje Urzad Patentowy.
W razie przyjecia, iz znak nie ma wy-
mienionych znamion, powiadamia on
o powyzszym zglaszajacego, wzywajac
go do wypowiedzenia si¢ w tej kwestii.

II. Gospodarcze znaczenie znakow

Podmioty postugujace si¢ znakami to-
warowymi moga umieszczac je na towa-
rach, ich opakowaniach, dokumentach
zwiazanych z wprowadzeniem towarow
i ustug do obrotu, moga tez uzywac ich
w celach reklamowych w $rodkach ma-
sowego przekazu i w innych dozwolo-
nych miejscach. Po uzyskaniu rejestracji
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nabywaja wylaczne prawo uzywania
znakéw dla klas towaréw objetych rejes-
tracja w obrocie gospodarczym na calym
terytorium pafistwa’.

Ozywienie gospodarcze, rozwdj kon-
kurencji oraz dzialania zmierzajace do
utrzymania i stabilizacji pozycji na ryn-
ku wielu przedsigbiorstw, spowodowaty
zwiekszone zainteresowanie znakami to-
warowymi.

Dla poréwnania w 1989 r. do Urzedu
Patentowego RP wplyneto ok. 2000
wnioskéw o rejestracj¢ znakéw, zas obe-
cnie wplyw ten jest 10-krotnie wigkszy®.

Duze znaczenie miala réwniez nowela
z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy
— Kodeks cywilny, wprowadzajaca art.
55!, po mysli ktérego znaki towarowe
wchodza w sklad zespotu skladnikéw
materialnych i niematerialnych, przezna-
czonych do realizacji okreSlonych zadan
gospodarczych danego podmiotu, tzn.
w sklad przedsigbiorstwa’. Innymi stowy
znaki towarowe sg elementem przedsie-
biorstwa.

Na uwage zashuguje okoliczno$é, iz
z rejestracja i uzywaniem znakoéw tacza
si¢ okre§lone prawa zbywalne. W wa-
runkach braku stabilizacji rynku, wyra-
Zajacej si¢ w licznych upadlosciach i lik-
widacjach przedsigbiorstw oraz zmia-
nach przedmiotu dzialalnosci, a takze
w powstawaniu nowych podmiotéw,
ktére wchodza w ich miejsce, przenosze-
nie tych praw moze spetniac istotna role.
Nalezy uwzglednié przy tym dluga
i skomplikowang procedure rejestracyj-
ng, jak réwniez mozliwosci dostepu, po-
przez nabywane znaki, do okreslonych
rynkéw 1 ustabilizowanej niejednokrot-
nie klienteli, majacej zaufanie do zna-
kéw znanych i juz stosowanych w obro-
cie.
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III. Prawa zwigzane 2z rejestracja
i uzZywaniem znakéw oraz ich przeno-
szenie

W $wietle ustawy o znakach towaro-
wych i zarzadzenia Prezesa Urzedu Pa-
tentowego RP w sprawie ochrony zna-
kéw mozna wyrézni¢ 4 uprawnienia
Zwiazane z rejestracja i uzywaniem zna-
kow towarowych. Sa to:

— prawo do zgloszenia (§ 17 zarzadze-
nia),

— prawo pierwszeristwa (art. 11 ustawy),
— prawo z rejestracji (art. 13 ustawy),
— upowaznienie do uzywania znakdéw
(art. 17 ustawy).

Prawa te oraz tryb ich zbywania zo-
stang niniejszym kolejno oméwione:

1. Prawo do zgloszenia przystuguje
osobie, ktéra dokonata prawidiowego
zgloszenia znaku towarowego do rejest-
racji, od daty dokonania tego zgloszenia.
Moze by¢ ono przeniesione na inng 0so-
b¢ w drodze cesji. Ta za§ moze mieé
charakter odptatny lub nieodptatny. For-
ma pisemna wymagana jest dla celéw
dowodowych®. Umowa cesji zwana ,,do-
kumentem cesji zgloszenia’ staje si¢
skuteczng wobec oséb trzecich po zglo-
szeniu jej zawarcia w Urzedzie Paten-
towym. Paragraf 17 powolanego wyzej
zarzadzenia wymaga, aby zawierata ona
date sporzadzenia.

Nabywca omawianego prawa moze
by¢ kazde przedsigbiorstwo, bez wzgle-
du na to czy dokonywalo zgloszen takie-
g0 samego, podobnego lub innego znaku
na towary lub ushugi tego samego badz
innego rodzaju, bez wzgledu na terminy
ewentualnych zgloszen, jak i podmiot,
ktéry zadnych zgloszeni nie dokonywat.

2. Prawo  pierwszefistwa  zwane
w ustawie ,,pierwszefistwem’’ przystugu-



je przedsigbiorstwu wedlug daty prawid-
towego zgloszenia do rejestru danego
znaku w Urzedzie Patentowym i polega
na zagwarantowaniu najwcze$niej zgla-
szajacemu ten znak, przy braku innych
przeszkéd wydania na jego rzecz decyzji
o rejestracji znaku®’. Wskazane uprawnie-
nie moze zosta¢ przeniesione na inna
osobe'®. Ze wzgledu na to, iz ustawa nie
okre§la form dokonania tej czynnodci,
umowa rozporzadzajaca prawem pierw-
szefistwa podlega og6lnym zasadom pra-
wa cywilnego (podobnie jak w przypadku
cesji zgloszenia). Moze wig¢c by¢ dokona-
na odptatnie badZ pod tytulem darmym.
Forma pisemna wymagana jest wylacznie
dla celéw dowodowych.

Przeniesienie pierwszeristwa mozliwe
jest tylko przed rejestracja znaku, w sy-
tuacji gdy przenoszacy pierwszy doko-
nat zgloszenia, a podmiot, na ktéry prze-
niesienie miatoby nastapié, rowniez do-
konat zgloszenia tego samego znaku na
towary badZ ustugi tego samego rodzaju,
lecz w terminie p6Zniejszym.

Umowa przeniesienia pierwszenstwa
staje si¢ skuteczna wobec o0s6b trzecich
po zgloszeniu jej zawarcia w Urzedzie
Patentowym.

3. Prawo z rejestracji znaku polega na
nabyciu prawa wylacznego uzywania
znaku w obrocie gospodarczym na tere-
nie calego paristwa dla towaréw albo
ustug objetych rejestracja'!. Zbywca mo-
ze by¢ tylko osoba uprawniona z rejest-
racji. JeSli prawo to przyshiguje kilku
osobom wspolnie, wéwczas do jego zby-
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cia potrzebna jest zgoda wszystkich
wspolnikow'?,

Znak towarowy, jako cz¢§¢ przedsig-
biorstwa, w przypadku spotki z o.0.,
moglby zosta¢ zbyty wylacznie na pod-
stawie uchwaty wsp6lnikéw (art. 221 pkt
3 kh)"

Umowa o przeniesienie prawa z rejes-
tracji wymaga formy pisemnej z data
pewna. Staje si¢ skuteczna wobec 0s6b
trzecich od dnia dokonania wpisu w reje-
strze znakéw towarowych.

Wedlug art. 16 u.o.z.t przeniesienie
prawa z rejestracji znaku towarowego
bez przeniesienia przedsigbiorstwa lub
jego czesci nie moze nastapié, jezeli na
rzecz zbywcy sa zarejestrowane inne
podobne znaki dla towaréw badZ ustug
tego samego rodzaju lub je$li zachodzi
mozliwo§¢ wprowadzenia w blad od-
biorcéw co do pochodzenia towaréw'*.

4. Prawo do uzywania znaku przy-
shuguje uprawnionemu z tytulu rejest-
racji. Moze on upowazni¢ inne przedsig-
biorstwo do uzywania zarejestrowanego
znaku w stosunku do towaréw lub ustug
objetych rejestracja w oparciu 0 umowg
licencyjna'’.

O ile umowa taka nie bedzie zawierad
dodatkowych zastrzezefi, uprawniony
z licencji bedzie posiadal prawo uzywa-
nia znaku w takim samym zakresie, jak
uprawniony z rejestracji. Umowa licen-
cyjna wymaga dla swej waznosci formy
pisemnej. Staje si¢ skuteczna wobec
0s6b trzecich po dokonaniu wpisu w re-
jestrze znakéw towarowych.

Przypisy na str. 54
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Przypisy:

L Btleszynska-Wysocka: Jak zarejestrowac znak towarowy, ,,Przeglad Podatkowy’’ 94, nr 11, s. 26.
2 Zalacznik do zarzadzenia Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 wrze$nia
1992 r. (MP Nr 31, poz. 217).
Art. 5 pkt 1 ustawy o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. (Dz.U. Nr , poz. 17).
J. Bleszyniska-Wysocka: Jak zarejestrowac znak towarowy, op. cit.
Art. 13 ust. 11 2 ustawy o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. (nr i poz. Dz.U. cyt.).
Dane z Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny z dnia 28 sierpnia 1990 r. (Dz.U. Nr 55,
poz. 321).
8 § 17 zarzadzenia Prezesa Urzedu Patentowego RP z dnia 9 wrze$nia 1992 r. (nr i poz. M.P. cyt.).
 Art. 11 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
9 Art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
""" Art. 13 ust. 1 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
12°S. Wiodyka (pod red.): Prawo umdw w obrocie gospodarczym, Krak6w 1995, s. 115.
3 Art. 221 pkt 3 rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. — Kodeks
handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 z péZn. zm.).
* Art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
13 S. Wiodyka (pod red.): Prawo umdéw w obrocie gospodarczym, op. cit.

3
4
5
6
7

54



