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Wytaczanie powodztwa przez licencjobiorce
w przypadku naruszenia przez osobg trzecia
prawa z rejestracji znaku towarowego
(analiza prawnoporéwnawcza)*

1. Wprowadzenie

Znak towarowy to dobro majatkowe, ktdrego warto$¢ wyraza sie
w korzysciach, jakie ptyna dla uprawnionego ze stosowania go dla od-
réznienia towaréw badz ustug pochodzacych z innego przedsigbiorstwa.
Poprzez stosowanie znaku w obrocie uzyskuje on pewna renome, ktora
pozwala prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarczg na zwigkszenie zysku
1 stabilizacj¢ na rynku.

Korzysci, jakie przynosi znak zwigkszaja si¢, gdy osiaga on stawe,
ktora przyciaga konsumentéw w wigkszym stopniu niz inne marki. Wzrost
pozycji na rynku pozwala na zainteresowanie si¢ znakiem potencjalnych
licencjobiorcow, ktdrzy w ten sposdb moga tatwiej sprzedac swoje towary
czy ustugi, nie ponoszac kosztow zwiazanych z jego wypromowaniem.
Wraz ze wzrostem owego zainteresowania zwigksza si¢ takze ryzyko
naruszania praw do znaku.

Zjawisko wykorzystywania cudzej popularnosci czy renomy prowadzi
do utraty wiarygodnosci, bedac zarazem zrodlem nieuzasadnionych korzysci

* Termin ,,prawo z rejestracji znaku towarowego” na gruncie poszczegdlnych usta-
wodawstw odpowiada w zasadzie terminowi ,,prawo ochronne na znak towarowy” uzywa-
nego w naszej ustawie.
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dla bezpodstawnie uzywajacych znaku. Jest ono potencjalnym zagroze-
niem dla powodzenia uméw licencyjnych, ktdra majg za zadanie zwiek-
szy¢ sprzedaz towardw czy ustug pochodzacych od innego przedsiebior-
Cy niz uprawniony z rejestracji. Czgsto bowiem zdarza si¢, ze licencjodawca
nie jest zorientowany, czy doszto do naruszenia prawa do znaku, w zwiazku
z czym powstaje mozliwo$¢ zakldcenia realizacji celu umowy licencyjne;.

Majac powyzsze na uwadze, kwestia obrony praw licencjobiorcy jest
jak najbardziej aktualna i wymaga spojrzenia na nasze regulacje z punktu
widzenia standardéw Wspdlnot Europejskich. Jest to bowiem wazny
element nowoczesnego obrotu gospodarczego, majacy na celu zabezpie-
czenie przedsigbiorcow przed nieuczciwa konkurencja, dlatego niniejszy
artykut jest probg analizy poréwnawczej prawa wlasnosci przemystowej,
polskiego 1 wspolnotowego, na tle prawa poszczegdlnych krajow pigt-
nastki.

2. Wspoélnotowe prawo znakéw towarowych

W zwiazku z akcesja do Unii Europejskiej, Polska na mocy art. 66,
art. 68 i art. 69 Ukladu Europejskiego zobowiazana jest zapewni¢ taki
poziom ochrony w dziedzinie wiasnosci intelektualnej, jaki istnieje we
Wspdlnocie. Powyzsze odnosi si¢ takze do omawianej tematyki, gdyz w
Swietle obowigzujacych przepisdw zaszeregowanie naruszen prawa do
znaku 1 ewentualnej ochrony licencjobiorcy nie budzi watpliwosci.

Podstawowymi aktami prawa europejskiego regulujacymi materi¢ prawa
znakow towarowych sa: Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich z dnia
21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizania ustawodawstw Panstw Czlon-
kowskich dotyczacych znakow towarowych! i Rozporzadzenie Rady z dnia
20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym Wspolnoty?.

Oba te akty wprowadzaja pewne standardy uregulowan w najwaz-
niejszych dziedzinach prawa znakéw towarowych. Odzwierciedlaja ak-
tualne tendencje w tym zakresie, stanowiac zrédto inspiracji dla poszcze-
gblnych ustawodawcow krajowych, jak i wskazowki dla orzecznictwa

! Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizania ustawodawstw Panstw Cztonkowskich dotyczacych znakow towarowych, OJ 1989,
nr L 40, dalej cytowana jako Dyrektywa

2 Rozporzadzenie Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym
Wspdlnoty, OJ 1994, nr L 11/1, dalej cytowane jako Rozporzadzenie.
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1 doktryny. W panstwach Wspolnoty, jak i w panstwach kandydujacych,
Dyrektywa nie ma mocy bezposrednio obowiazujacej, przy czym jej
postanowienia musza by¢ implementowane do prawa krajowego i by¢
z nig w petni zgodne. Rozporzadzenie zas obowiazuje bezposrednio tylko
w krajach cztonkowskich i nie wymaga zadnych dodatkowych ustaw.

Jako ze Polska nie jest jeszcze cztonkiem Unii, nie jest zwiazana
Rozporzadzeniem. Jest ono dla nas prawem obcym, ktdre stanie si¢ czescia
naszego porzadku prawnego po przyjeciu do Unii. Dyrektywa zostala zas
w calosci implementowana do uchwalonej 30 czerwca 2000 r. ustawy
— Prawo wiasnosci przemystowej?.

Pewne kwestie dotyczace omawianej tematyki nie sa uregulowane w
Dyrektywie, w zwiazku z czym nie zawiera ich takze ustawa, dlatego
podstawowe znaczenie w tym zakresie bedzie miato Rozporzadzenie, ktdre,
mimo ze jest dla nas prawem obcym, wyznacza pewne wskazowki in-
terpretacyjne. Nalezy bowiem zaznaczy¢, ze w panstwach Wspdlnoty akt
ten nie wylacza ani nie zastepuje ustawodawstw krajowych, stanowiac
niezalezne zrédto ochrony dla europejskiego znaku towarowego. Na ob-
szarze Unii wystepuja cztery rodzaje znakéw: znaki krajowe, znaki o
migdzynarodowej rejestracji, znaki notoryjne i europejski znak towarowy.

Oznacza to, ze istnieje mozliwosé, aby w poszczegolnych panstwach
Wspdlnoty dana instytucja byta uregulowana odmiennie. Jednym z przy-
kladow jest wlasnie mozliwos¢ wystapienia licencjobiorcy z roszczeniami
przeciwko naruszycielowi prawa z rejestracji. Zanim jednak uregulowania
te zostana przedstawione, wyjasnienia wymagaja pewne kwestie wstgpne.

3. Licencja na uzywanie znaku towarowego

W prawie europejskim, w mysl art. 8 Dyrektywy i art. 22 Rozpo-
rzadzenia, licencja na uzywanie znaku towarowego to umowa pomigdzy
osobg uprawniong z rejestracji znaku towarowego (licencjodawca) a inng
osobg (licencjobiorca). Stosownie do nigj licencjodawca zezwala licen-
cjobiorcy na uzywanie chronionego znaku towarowego w obrocie.

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej, (Dz.U. z 2001 r.
Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej cytowana jako ustawa. Weszla ona w zycie 22 sierpnia
2001 r., uchylajac m.in. ustawe z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U.
Nr 5, poz. 17).
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W prawie polskim regulacja umowy licencyjnej upowazniajacej do
korzystania ze znaku towarowego znajduje sie w art. 163 ustawy. Wedtug
tego przepisu w zw. z art. 76 oraz art. 78 1 79 ustawy, uprawniony z tytutu
znaku towarowego moze udzieli¢ innej osobie upowaznienia do uzywania
tego znaku, zawierajac z nia umowe licencyjna. Termin ,,licencja” oznacza
wigc zezwolenie podmiotu uprawnionego udzielone innej osobie do do-
konywania czynno$ci prawnych lub faktycznych, przystugujacych w
zasadzie wylacznie licencjodawcy. Na skutek udzielenia licencji adresat
tego upowaznienia nabywa uprawnienie do korzystania ze znaku towa-
rowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym?*.

Licencje na uzywanie zarejestrowanych znakdéw towarowych dzieli sie
zazwyczaj na wylaczne i niewylaczne, pelne i niepelne, dobrowolne i
przymusowe, pasywne i aktywne®. Dla rozwazenia kwestii mozliwosci
wystgpowania przez licencjobiorcg z powddztwem o naruszenie prawa
ochronnego pewne znaczenie ma podziat licencji na wytaczne i niewy-
faczne. Licencje wylaczne polegaja na tym, ze licencjodawca zezwala
licencjobiorcy na uzywanie znaku towarowego i jednoczesnie zobowia-
zuje sie do nieudzielania dalszych licencji w tym zakresie. Ponadto licencja
wylaczna moze przewidywac, ze dodatkowo licencjodawca zobowigzuje
sie do nieuzywania znaku towarowego, natomiast wszystkie inne umowy
licencyjne sg licencjami niewylacznymi.

Ponadto, ze wzgledu na omawiana tematyke, podstawowa role od-
grywa takze podziat licencji na wpisane i nie wpisane do rejestru.

4. Charakter wpisu licencji do rejestru

Kwestia ochrony znakéw towarowych wiaze si¢ bezposrednio z faktem
ich zarejestrowania w odpowiednim urzgdzie®. Dany przedsigbiorca uzyskuje
prawo wylacznego uzywania znaku w momencie wydania przez ten urzad

4S.Sottysinski, [w:] System prawa wlasnosci intelektualnej, t. 111, Prawo wyna-
lazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroctaw-Warszawa 1990, s. 458.

5 Szerzej na ten temat zob. np. S.Sottysinski, Licencje na korzystanie z cudzych
rozwiqzan technicznych, Warszawa 1970, s. 180 i nast.; R.Skubisz, Prawo znakow
towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 155.

¢ W Polsce organem takim jest Urzad Patentowy. Jego zadania i organizacj¢ normuje
ustawa.
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Swiadectwa ochronnego. Ochrona prawa podmiotowego zalezy od jego
wpisu do rejestru’.

Rejestr znakéw towarowych jest wige jednym z rejestrow urzedo-
wych, ktérego funkcja polega na ujawnieniu istnienia i tresci okreslonych
praw, nalezacych do konkretnych podmiotéw. Jak wszystkie rejestry
urzedowe, stanowi on podstawowe zrédto informacji o faktach majacych
istotne znaczenie w obrocie prawnym. Podmioty uczestniczace w ob-
rocie, opierajac swoje postgpowanie na zatozeniu, ze okoliczno$ci ujaw-
nione w rejestrze sa prawdziwe, moga zywi¢ uzasadnione przekonanie,
7e ich dziatania nie okazg si¢ prawnie wadliwe z powodu braku przestanek,
ktorych istnienie wynikato z tresci wpisu®.

W literaturze zgodnie przyjmuje si¢, ze wpis licencji do rejestru co do
zasady nie ma wplywu na tre$¢ stosunku prawnego taczacego strony
umowy licencyjnej. Ma on znaczenie w stosunkach licencjobiorcy z
osobami trzecimi®. Pewnym wyznacznikiem tego rozumowania jest art.
23 w zw. z art. 22 Rozporzadzenia. Nie uzalezniajac waznosci czynnosci
prawnej licencji od wpisu do rejestru, przewiduje on, ze jej skutecznosé
wobec 0s6b trzecich nastepuje dopiero po dokonaniu wpisu do odpo-
wiedniego rejestru.

Jako Zze Dyrektywa milczy na ten temat, na gruncie poszczegdlnych
prawodawstw europejskich zagadnienie rejestracji umowy licencyjnej
odbiega od siebie. Wiekszos¢ regulaci, sladem Rozporzadzenia, nie wymaga,
by licencjobiorca rejestrowal umowe, od wpisu do rejestru uzalezniajac
jedynie powstanie pewnych skutkéw prawnych'®. Sg takze ustawodaw-

" Inaczej przedstawia si¢ kwestia znakow powszechnie znanych, ktore podlegaja ochronie
bez koniecznosci wpisu do rejestru. Szerzej na ten temat zob. E. Wojcieszko-Gtusz-
k o, Ochrona prawna znakow towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle
prawnoporéwnawczym, ZNUJ seria PWiOWI 1995, z. 65.

8 A.Kubas, Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego, ZNUJ seria PWiOWI
1974, z. 1, s. 337

®Zob.np.R.Skubisz, Prawo...,s. 159 i nast.; U.Prominska, Ustawa o znakach
towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 65 i nast.; S.Sottysinski, [w:] System...,
s. 471 1 nast.

19 Np. jednolite prawo krajéow Beneluksu z dnia 19 marca 1962 r. o znakach towa-
rowych w art. 11 lit. C przewiduje, ze licencjobiorca moze dochodzié¢ roszczen przeciwko
osobom naruszajacym znak tylko wtedy, gdy licencja jest wpisana do rejestru, http://
clea.wipo.int/ (16.10.2002 r.).
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stwa przewidujace, ze waznos¢ umowy zalezy od dokonania wpisu
w rejestrze!! oraz takie, ktore w zwiazku z wpisem do rejestru nie wiaza
zadnych skutkow prawnych'?.

Polski ustawodawca, inaczej niz to byto na gruncie ustawy z 1985 r.,
nie uzaleznia obecnie expressis verbis skutecznosci licencji wobec 0sdb
trzecich od jej wpisu do rejestru. Ustawa przewiduje bowiem mozliwosé
dokonania wpisu. Wychodzac jednak z ogolnych zalozen prawa zobo-
wigzan, nalezy stwierdzié, ze licencja ma jedynie charakter obligacyjny,
w zwiazku z czym bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec
0s0b trzecich. Wraz z wpisem uprawnienia licencjobiorcy uzyskuja pewne
wlasciwosci prawa bezwzglednego, mimo ze nie mieszcza si¢ one W
sferze pojeciowej praw wylacznych.

Mozliwo$¢ dokonaniu wpisu przewiduje art. 163 ust. 1 w zw. z art.
76 ust. 6 ustawy. Stosownie do jego tresci, licencja podlega wpisowi na
whniosek zainteresowanego. Wydaje sig, ze interes ten ma przede wszyst-
kim licencjobiorca. Powodéw jego wpisu moze by¢ co najmniej kilka.
Przede wszystkim chodzi tu jednak o uzyskanie uprawnienia do docho-
dzenia roszczen z powodu naruszenia prawa wylacznego, jak tez o
ostrozno$¢ na wypadek niewywigzania si¢ przez licencjodawce z zobo-
wigzania nieudzielania innym osobom dalszych licencji'®.

Jak wigc widaé, zagadnienie charakteru wpisu licencji do rejestru
znakow towarowych na gruncie poszczegdlnych systeméw prawnych
przedstawia si¢ odmiennie. Skutki powyzszych odmienno$ci uwidaczniaja
si¢ szczegolnie w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak to-
warowy, w zwiazku z czym praktyczne znaczenie dla dalszych rozwazan
ma wyjasnienie takze i tej kwestii.

5. Naruszenie prawa do znaku towarowego

Konkurencja na rynku gospodarczym powoduje, ze coraz czgsciej
zdarzajq si¢ przypadki naruszen praw podmiotowych. Mozliwo$¢ szyb-

11 Zob. np. art. 16 ust. 2 greckiej ustawy z dnia 16 wrzesnia 1994 r. — Prawo znakow
towarowych, http://clea.wipo.int/ (16.10.2002 r.).

12 Skutkow wpisu licencji znakow towarowych do rejestru nie przewiduje np. francuski
kodeks wtasnosci intelektualnej z dnia 1 lipca 1992, http://clea.wipo.int/ (16.10.2002 r.).

B Z.Miklasinski, Prawo wilasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 126.
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kiego zysku zachgca niektorych przedsiebiorcdw do podejmowania dziatan,
ktore w $wietle przepisdw nalezy uzna¢ za niedopuszczalne. Jednym z
najczesciej spotykanych naruszen w obrocie gospodarczym jest bezpraw-
ne uzywanie cudzego znaku towarowego, ktore nieuczciwym przedsig-
biorcom pozwala na szybkie zdobycie klienteli. Zdarzaja si¢ takze przy-
padki nieumyslnych naruszen tych praw, co wynika z braku swiadomosci
przedsigbiorcow. Czgsto nie zdaja oni sobie bowiem sprawy z tego, ze
oferujac na rynku pewne towary moga naruszaé czyje$ prawa podmio-
towe, dlatego dla dalszych rozwazan konieczne jest ustalenie zakresu
pojecia ,,naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy”.

Wezesniej nalezy wyjasni¢ znaczenie terminu ,,uzywanie znaku towa-
rowego”’, co pozwoli na okreslenie, jakie dzialania osob trzecich, doko-
nywane bez zgody uprawnionego z rejestracji, moga by¢ uwazane za
naruszanie prawa. W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze sa to rdzne
przypadki czynnego postugiwania si¢ znakiem w obrocie. Do tych czyn-
nosci nalezy np. umieszczanie znaku na towarach objetych rejestracja lub
na ich opakowaniu i wprowadzanie tych towaré6w do obrotu czy postu-
giwanie si¢ znakiem w celu reklamy'*. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze kazdy
przypadek nalezy rozpatrywaé indywidualnie.

Majac powyzsze na uwadze, mozna stwierdzié, ze naruszenie prawa
ochronnego polega na bezprawnym wykonaniu czynnosci, ktdra jest
zastrzezona dla uprawnionego z rejestracji znaku. W doktrynie pojecie to
jest rozumiane do$¢ spdjnie, gdyz wszyscy komentujacy za element
konstytutywny naruszenia uznaja wkroczenie w sfere¢ wylacznosci upraw-
nionego z rejestracji’®. Dla wystapienia naruszenia wystarczy wskazaé,
ze nastapito bezprawne oznaczenie towaru cudzym znakiem towarowym,
bez koniecznos$ci wprowadzenia towaréw do obrotu.

Zaréwno Dyrektywa, jak i Rozporzadzenie definiuje postacie zjawi-
skowe naruszenia's. Podobnie postapit takze i nasz ustawodawca. Z tresci

14 Zob. np. art. 154 ustawy.

15 Szerzej na temat naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zob. np. J. K o -
czanowsKki, Funkcje i ochrona znakow towarowych, ZN U] seria PWiOWI 1976, z. 8,
s. 118 i nast.; M.Ke¢pinski, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znakow, oznaczenia
stanowiqce przedmiot praw wylqcznych, rejestracja, zakres wylqcznosci), SC 1974, t. 22,
s. 208 inast.; U. Prom inska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Tres¢ i naruszenie,
Lodz 1994, s. 93 i nast.; R.Skubisz, Prawo..., s. 167 i nast.

16 Art. 5 Dyrektywy, art. 9 Rozporzadzenia.
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art. 296 ust. 2 ustawy wynika, Ze sposdb bezwzgledny naruszenia prawa
ochronnego polega na bezprawnym uzywaniu identycznego znaku na
identycznych towarach, zas ze sposobem wzglgdnym naruszenia mamy
do czynienia, gdy istnieje jakakolwiek roznica migdzy znakami zarejestro-
wanymi dla okreslonych towaréw, a znakami uzywanymi bezprawnie dla
towarow identycznych lub podobnych. W drugim przypadku, do stwier-
dzenia naruszenia prawa ochronnego konieczne jest takze przeprowadze-
nie dowodu, ze takie rdzniace si¢ uzywanie znaku towarowego moze
wprowadza¢ w blad nabywcow, polegajacy w szczegdlnosci na skoja-
rzeniu migdzy nimi'.

Nalezy dodac, Zze ustawa odrebnie definiuje naruszenie renomowanego
znaku towarowego. W tym zakresie ochrong uzaleznia od uzycia znaku
identycznego lub podobnego, przy czym musi to by¢ szkodliwe dla
odrdézniajacego charakteru badZ renomy znaku wczesniejszego wzglednie
musi istnie¢ mozliwo$¢ przyniesienia uzywajacemu nienaleznej korzysci.

6. Dopuszczalno$¢ drogi sadowej

Logiczna konsekwencja naruszenia prawa do znaku jest wszczecie
przez osobg uprawniong procedury ochronnej, co najczesciej prowadzi
do wniesienia pozwu do sadu powszechnego. Jedna z najwazniejszych
przestanek procesowych jest dopuszczalnos¢ drogi sadowej. Niewysta-
pienie tej przestanki powoduje konieczno$¢ odrzucenia pozwu przez sad.
Z pojeciem tym wiaze si¢ pojecie niedopuszezalnosci drogi sadowej, sta-
nowiace jedng z podstaw odrzucenia pozwu lub tez niewaznoSci poste-
powania'®. Niedopuszczalno$¢ moze by¢ trwata badz czasowa, przy czym
ta druga wynika ze szczeg6lnych uregulowan ustawowych, przewidu-
jacych przed wniesieniem pozwu spelnienia okreslonych przestanek!'.

17 Dla wyjasnienia tej kwestii zob. np. orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia
14 marca 1991 r. I Acr 23/91, ktory stwierdzil, ze ,,Zbiezno$¢ dzwigkowa nazwy firmy:
HInteragra” i ,,Interabra” moze powodowa¢ u konsumentoéw pomytki co do tego, z ktora
z tych firm wchodza w stosunki handlowe, zwlaszcza gdy poza zbieznoscig brzmienia
nazwy wystepuje rowniez powazna zbieznos¢ graficzna znakéw. W takiej sytuacji powod
jako uprawniony z tytutu rejestracji znaku towarowego ,,Interagra” ma prawo domagania
sig, aby sad zakazal pozwanemu uzywania nazwy ,,Interabra” w obrocie gospodarczym.”,
OSP 1991, nr 11, s. 281.

8 W mysl przepisow art. 199 § 1 pkt 1 i art. 379 pkt 1 k.p.c.

19 Wigcej na temat dopuszczalno$ci drogi sadowej w sprawach o roszczenia z zakresu
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Zasada prawodawstw europejskich w tym zakresie jest dopuszczal-
nos¢ drogi sadowej. Podobne rozwiazanie znajduje si¢ w naszej ustawie,
ktora zaktada dopuszczalnos¢ drogi sadowej w sprawach roszczen
cywilnoprawnych z zakresu ochrony wlasnosci przemystowej. W mysl
przepisu art. 283, sprawy dotyczace powyzszych roszczen rozstrzygane
sa w trybie postgpowania cywilnego na zasadach ogolnych. Z art. 284
pkt 6 ustawy wynika za$, ze postgpowanie to stosuje si¢ takze do spraw
0 naruszenie prawa ochronnego.

Osobie, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone,
lub osobie, ktorej ustawa na to zezwala, zazwyczaj przyshiguja roszczenia
o zaniechanie naruszenia, usunigcie jego skutkéw, wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, naprawienie szkody, ogloszenie w prasie stosow-
nego o$wiadczenia i zaptat¢ odpowiedniej kwoty pieni¢znej na rzecz
okreslonej organizacji. Takie roszczenia przewiduje réwniez i nasza usta-
wa, co wynika z art. 296 ust. 1.

Nieco inaczej przedstawia si¢ kwestia ochrony znakéw powszechnie
znanych. W poréwnaniu do ochrony praw zarejestrowanych jest ona
ograniczona. Korzystajacemu z takiego znaku stuzy jedynie roszczenie o
zaniechanie (por. np. art. 301 ustawy).

Krag osob uprawnionych do wytaczania powodztwa przeciwko na-
ruszajacemu prawo ochronne zamyka si¢ na uprawnionym z rejestracji
i osobie, ktdrej stosowna ustawa na to zezwala. Taka osoba w wigkszosci
ustawodawstw jest licencjobiorca®. Zazwyczaj w jego przypadku do-
puszczalnos¢ drogi sadowej zalezy jednak od kilku przestanek i odmiennie
ksztattuje si¢ w przypadku licencjobiorcy wpisanego i nie wpisanego do
rejestru.

ochrony wilasnosci przemystowej zob. np. R. Tomczyk, Zagadnienia proceduralne
w sprawach o naruszenie praw wlasnosci przemystowej ze szczegolnym uwzglednieniem
zabezpieczenia i egzekucji, ZNUJ seria PWiOWI 2002, z. 80, s. 241 inast.; . Zyznow -
s k i, Niektore aspekty drogi sqdowej w sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej, Przeglad
Sadowy 2002, nr 9, s. 3 i nast.

2 Legitymacje licencjobiorcy do wytaczania powddztwa o naruszenie prawa z reje-
stracji znaku towarowego przewidujg wszystkie ustawodawstwa krajow europejskiej pigt-
nastki. Nie przewiduje jej np. prawo Izraela, gdzie jedyna osobg legitymowana do wyste-
powania z takim powddztwem jest uprawniony z rejestracji. Na ten temat szerzej zob.
S.Berman, The Protection of Trade Symbols under Israeli Law, IIC 1987, nr 3, s. 338
i nast.
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7. Wytaczanie powo6dztwa przez licencjobiorce wpisanego do
rejestru w prawie polskim

Jak juz wczesniej stwierdzono, prawo kazdego licencjobiorcy wpisa-
nego do rejestru jest skuteczne wobec osob trzecich. Nie oznacza to
jednak, ze kazdemu licencjobiorcy przystuguje prawo dochodzenia rosz-
czen z powodu naruszenia prawa ochronnego.

W omawianym zakresie unormowanie prawa wlasnosci przemystowej
rézni si¢ od zawartego w ustawie z 1985 r. Poprzednia ustawa zawierata
bowiem przepis art. 22, ktory w zw. z art. 17 ust. 3 przewidywat, ze
kazdy licencjobiorca wpisany do rejestru, po zawiadomieniu uprawnio-
nego z tytutu rejestracji o fakcie naruszenia, mogt wystapic z roszczeniami
przeciwko osobie naruszajacej prawo ochronne.

Komentujacy ten przepis, R. Skubisz i U. Prominska uwazali, ze rosz-
czenia licencjobiorcy byly przejawem skutecznosci wpisu wobec 0s6b
trzecich i pozwalaly na nakazanie zaprzestania dziatan naruszajacych prawo
wylaczne. Bez znaczenia byt za$ rodzaj upowaznienia, jakie posiadat li-
cencjobiorca, a licencjobiorce wyltacznego traktowano na réwni z licen-
cjobiorcg niewylacznym?!.

Nowa ustawa w art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 przewiduje,
ze na réwni z uprawnionym z rejestracji roszczen z powodu naruszenia
prawa ochronnego moze dochodzi¢ tylko licencjobiorca wylaczny wpi-
sany do rejestru, chyba ze umowa licencyjna stanowi inaczej. Uregulo-
wanie to moze oznaczac, ze jezeli posiadajacy prawo ochronne pozostaje
bierny wobec naruszenia tego prawa, licencjobiorca nie ma $rodka praw-
nego, aby dochodzi¢ swoich praw. Sytuacja ta jest nieco paradoksalna,
szczegolnie gdy wezmie si¢ pod uwage, ze ustawa nie przewiduje wyjscia
z tej sytuacji. Rozwiazanie takie zawiera np. brytyjska ustawa o znakach
towarowych, gdzie licencjobiorca jest uprawniony do wezwania licen-
cjodawcy do wszczecia postgpowania przeciwko naruszycielowi. Gdy
to nie nastapi w przeciagu dwoch miesigey, licencjobiorca moze wyto-
czy¢ powddztwo we wlasnym imieniu?,

21 Zob. R.Skubisz, Prawo..., s. 160; U. Prominska, Ustawa..., s. 94.

22 Zob. art. 30 ust. 2 i 3 brytyjskiej ustawy z dnia 21 lipca 1994 r. 0 znakach towa-
rowych, http://members.tripod.com/~EECO/menu.htm (17.10.2002 r.); szerzej na temat
tego postgpowania zob. D.Kitchin, J.Mellor, Trade Mark Act 1994. Annotations,
Current Law Statutes 1994, vol. 2, ch. 26, s. 71 i nast.
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Jak si¢ wydaje, jedynym wyjsciem dla obrony intereséw licencjobior-
cy jest zawarcie w umowie licencyjnej klauzuli pozwalajacej licencjobior-
Cy na wystapienie z roszczeniem przeciwko naruszeniom. Wyktadnia
przepisu art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy nie zabrania bowiem
takiego rozwiazania.

W powyzszym przypadku rodzaj upowaznienia licencyjnego nie bedzie
mial wigc znaczenia, a podstawowsg role odgrywac bedzie wpis licencji
do rejestru. Jezeli bowiem licencjobiorca bgdzie wpisany do rejestru, to
bedzie mogt we wlasnym imieniu wystgpowac z powddztwem przeciwko
naruszeniu prawa ochronnego, jesli uprawnienie takie bgdzie wynikaé z
tresci jego upowaznienia licencyjnego. Jego prawo bedzie zatem miato
wlasciwy prawom bezwzglednym.

W innym przypadku w oparciu o komentowany przepis nalezy stwier-
dzi¢, ze jezeli umowa licencyjna bedzie na ten temat milczeé, obrong
swoich praw bedzie mogt podjaé tylko zarejestrowany licencjobiorca
wylaczny*. U pozostatych licencjobiorcow brak bedzie przestanki do-
puszczalnosci drogi sadowej. Wniesiony przez nich pozew bedzie przez
sad odrzucony i nie wywota zadnych skutkéw prawnych.

Powyzsza niedopuszczalno$é drogi sadowej bedzie miata charakter
czasowy. Jezeli bowiem zmianie ulegnie tres¢ umowy licencyjnej lub gdy
licencjobiorca uzyska petnomocnictwo licencjodawcy do wytoczenia
powddztwa, sad powodztwo uwzgledni.

8. Wytaczanie powddztwa przez licencjobiorce nie wpisanego
do rejestru w prawie polskim

Na gruncie ustawy z 1985 r. brak wpisu licencji do rejestru powo-
dowat, ze nie byta ona skuteczna wobec osob trzecich (art. 17 ust. 3
wzw. z art. 15 ust. 3). Stwarzalo to pewne niebezpieczenstwo, ze np.
przy zbyciu prawa z rejestracji jego nabywca modgt skutecznie zakazad
licencjobiorcy uzywania znaku towarowego®!. Nowa ustawa nie zawiera
juz takiego postanowienia. Wychodzac jednak z ogdlnych zalozen prawa

3 Nalezy jednak zauwazy¢, ze gdyby umowa zakazywala licencjobiorcy wytaczania
powoddztwa, po stronie takiego licencjobiorcy istniataby przestanka niedopuszczalnosci
drogi sadowej.

2% R.Skubisz, Prawo..., s. 160.
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zobowigzan, nalezy stwierdzi¢, ze skutki licencji nie wpisanej do rejestru
do momentu powziecia o niej wiadomosci przez osobg trzecia maja
zastosowanie jedynie w stosunku obligacyjnym pomigdzy licencjobiorca
a licencjodawca.

Brak dokonania wpisu licencji do rejestru znakow towarowych ma
praktyczne znaczenie dla kwestii wytaczania przez licencjobiorce powddz-
twa przeciwko osobie naruszajacej prawo do znaku. Jak juz wspomniano,
ustawa nie przewiduje takiej mozliwosci bezposrednio. Uregulowanie to
budzi pewne watpliwosci 1 nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnigcie.
Wydaje si¢, ze mozliwe sa co najmniej dwa wyjscia:

Po pierwsze, mozna zatozy¢, jak to przyjmowano na gruncie ustawy
7 1985 r., ze wpis licencji do rejestru powoduje powstanie u licencjobiorcy
legitymacji czynnej do wystepowania w procesie o naruszenie praw?.
Wychodzac z takiego zalozenia, nalezaloby stwierdzi¢, ze po stronie li-
cencjobiorcy nie zarejestrowanego wystepuje przestanka niedopuszczal-
nosci drogi sadowej. Pozew ztozony przez takiego licencjobiorce pod-
legatby wigc odrzuceniu przez sad.

Drugim rozwiazaniem mogtoby by¢ uznanie, ze za zgoda licencjodaw-
cy licencjobiorca jest legitymowany do wystgpowania w takim procesie
we wlasnym imieniu. Rozwiazanie takie jest stosowane w praktyce nie-
mieckiej, gdzie spotyka sie z pozytywnymi komentarzami®. Uregulowanie
to pochodzi z art. 22 ust. 3 Rozporzadzenia. Stosownie do tego przepisu,
licencjobiorca moze dochodzi¢ naruszenia prawa wylacznego, jezeli uzyska
nan zgodg licencjodawcy. Sytuacja ta nie dotyczy jedynie licencjobiorcy
wylacznego, ktdry moze wystapi¢ z powodztwem we wlasnym imieniu,
jezeli po zawiadomieniu licencjodawcy ten pozostaje bierny.

Forma zgody licencjodawcy moze by¢ rozmaita. Mozna wigc zatozy¢,
Ze stosowne upowaznienie moze zawiera¢ umowa licencyjna. Jezeli wigce
licencjobiorca nie wpisany do rejestru wytacza powodztwo w granicach
swego upowaznienia przeciwko naruszycielowi, mozna by probowac
przyjaé, ze jego uwzglednienie przez sad zalezy od trzech przestanek.

% U.Prominska, Ustawa..., s. 94.

% K.H.F e zer, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbands-
tibereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, eu-
ropdischen und internationalen Kennzeichenrechts, Miinchen 1999, s. 1197.

118



Wytaczanie powddztwa przez licencjobiorce...

Po pierwsze, poniewaz licencja nie wpisana do rejestru wywotuje tylko
skutki obligacyjne, licencjobiorca przed wszczeciem powddztwa powi-
nien powiadomi¢ osobg naruszajaca prawo z rejestracji, informujac o za-
kresie przystugujacego mu upowaznienia. Po drugie, powinien wezwaé
licencjodawce do podjecia w zakreslonym terminie stosownych dziatan,
majacych na celu zaprzestanie naruszen prawa ochronnego. Wreszcie po
trzecie, gdy spetnione zostang dwie poprzednie przestanki, licencjodawca
musi pozosta¢ bierny wobec wszelkich naruszen prawa ochronnego.
Dopiero po spelnieniu powyzszych przestanek tacznie, licencjobiorca nie
wpisany do rejestru moglby wytoczy¢ stosowne powodztwo.

Gdyby jednak stosowac do konca postanowienia Rozporzadzenia, to
problemem okaze si¢ art. 23. Stosownie do tego przepisu, skutecznos¢
licencji wobec 0s6b trzecich powstaje dopiero po jej wpisie do rejestru,
dlatego wydaje sig, ze powyzsze nie pozwala na przyjecie, iz licencjobiorca
ma z mocy prawa mozno$¢ wystepowania z powodztwem przeciwko
naruszycielowi prawa wylacznego.

Z powyzszej sytuacji istnieje jednak wyjscie. Mozliwe jest bowiem
udzielenie licencjobiorcy pelnomocnictwa przez licencjodawce. Wowczas
bedzie on legitymowany do wystgpowania w procesie, jednak nie bedzie
dziatat w swoim wlasnym imieniu, a w imieniu licencjodawcy. Takie rozwia-
zanie sugerowane przez doktryng na gruncie ustawy z 1985 r. ma duze
znaczenie praktyczne”. Ma jednak mankamenty, ktére uwidaczniajg sie
szczegolnie w przypadku biernosci licencjodawcy. Licencjobiorca pozba-
wiony jest wowczas moznosci obrony przed naruszeniem prawa wylacz-
nego. Jedynym srodkiem prawnym, jaki mu wtedy przyshuguje, sa roszcze-
nia przeciwko licencjodawcy z tytulu niewykonania umowy (471 i nast.
k.c.).

9. Wytaczanie powddztwa przez licencjobiorce w prawie euro-
pejskim

W tym miejscu warto przedstawi¢ powyzsza tematyke na tle usta-
wodawstw europejskich. Pozwoli to na prawidlowa ocen¢ naszego
rozwiazania, ktérego niedoskonatos¢ z punktu widzenia licencjobiorcy
zostala wykazana powyzej.

2 Zob. np. R.Skubisz, Prawo..., s. 160.
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Wydaje sie, ze pozycja licencjobiorcy najlepiej przedstawia si¢ w prawie
szwedzkim, gdzie jest zblizona do pozycji uprawnionego z rejestracji.
Jezeli chce on pozwaé osobg¢ naruszajaca prawo wylaczne, jedynym
wymogiem formalnym, jaki stawia ustawa, jest obowigzek poinformo-
wania o tym fakcie uprawnionego z rejestracji*s. Podobnie rzecz ujmuje
prawo finskie, ktore ogranicza mozliwos¢ wystapienia z powodztwem
tylko dla licencjobiorcy wytacznego®. W prawie brytyjskim na podstawie
upowaznienia licencyjnego licencjobiorca wytaczny moze by¢ traktowany
tak samo jak uprawniony z rejestracji. Ciekawa na tle tego ustawodaw-
stwa jest, 0 czym juz wspomniano, konieczno$¢ oczekiwania przez po-
zostatych licencjobiorcow na bezczynnos$¢ licencjodawcy®®. W prawie
niemieckim nalezy uzyska¢ zgode licencjodawcy?®'. W prawie krajow Be-
neluksu konieczne jest wpisanie licencji do rejestru i uzyskanie zgody
uprawnionego z rejestracji, podobnie jak w prawie greckim®.

Ciekawym rozwiazaniem jest takze mozliwo$¢ przystapienia licencjo-
biorcy do procesu wytoczonego przez licencjodawce. Uregulowanie takie
zawiera np. ustawa niemiecka. W mysl art. 30 ust. 4 tamtejszej ustawy,
licencjobiorca moze przystapi¢ do toczacego si¢ juz procesu celem do-
chodzenia stosownego odszkodowania od naruszyciela prawa do znaku.
Przepis ten nie wyjasnia jednak, czy jest to mozliwe w kazdym przypadku
naruszania, a zwlaszcza wtedy, gdy licencjodawca nie wyrazi na to zgody.
Wedtug doktryny niemieckiej takie roszczenie odszkodowawcze licencjo-
biorcy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy powstala przez naruszenie
znaku towarowego szkoda dotyczy bezposrednio jego osoby. Udzielenie
zgody przez licencjodawcg nie ma w tym przypadku znaczenia, bowiem
przepis ten jest niejako uzupehieniem art. 30 ust. 3, ktéry wiasnie od
zgody licencjodawcy uzaleznia skuteczno$é powddztwa licencjobiorcy™.

28 Co wynika z art. 43 szwedzkiej ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o znakach towa-
rowych, http://clea.wipo.int (17.10.2002 r.).

¥ Art. 45 finskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1964 r. — Prawo znakoéw towarowych,
http://clea.wipo.int (17.10.2002 r.).

3 Zob. art. 30 i 31 ustawy brytyjskiej.

31 Art. 30 ust. 3 niemieckiej ustawy z dnia 25 pazdziernika 1994 r. o ochronie znakéw
towarowych i innych oznaczen, http://clea.wipo.int (17.10.2002 r.).

32 Art. 11 lit. C i D jednolitej ustawy krajéow Beneluksu; art. 16 ust. 2 i 4 ustawy greckie;j.

3 Szerzej na ten temat zob. np. K.H. F e zer, Markenrecht..., s. 1199; J.Biichling,
Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung, Koln 1999, s. 117 i nast.
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Wydaje sie, ze przepis ten jest wazny z punktu widzenia licencjobiorcy,
gdyz wskutek naruszenia prawa do znaku najprawdopodobniej jego zyski
z tytulu wykonywania przedmiotu umowy licencyjnej na jakis czas zmniejsza
si¢. Majac wigc na uwadze wzgledy gospodarcze oraz koniecznosé
ponoszenia przez licencjobiorcg oplat licencyjnych, nalezy stwierdzié, ze
podobne rozwigzanie wyrazone expressis verbis w ustawie mogloby
sprawdzi¢ si¢ takze na gruncie naszego prawa.

10. Uwagi koncowe

Zagadnienie ochrony prawnej licencjobiorcy przed osoba naruszajaca
prawo do znaku towarowego na gruncie prawa europejskiego nie jest
uregulowane jednolicie. W zwiazku z tym trudno o oceng, gdzie pomigdzy
ustawodawstwami krajow Wspolnoty znajduje si¢ prawo polskie. For-
malnie jest ono zgodne z postanowieniami prawa europejskiego, do kto-
rych na mocy Uktadu Europejskiego mialo zosta¢ dostosowane. Posta-
nowienia Dyrektywy zostaly bowiem w catosci implementowane, gdy za$
chodzi o brak transformacji tresci Rozporzadzenia, to, jak wskazano, jest
to proces zbgdny*, gdyz po naszym wejsciu do Wspdlnoty akt ten bedzie
obowiazywal bezposrednio.

Oceniajac uregulowanie ustawy, nalezy wigc stwierdzi¢, ze w tym
zakresie nie odbiega ono od tendencji europejskich. Wydaje si¢ jednak,
ze dla pewnosci obrotu pozadane byloby wprowadzenie do naszego usta-
wodawstwa rozwigzania wzorowanego na brytyjskim, gdzie kazdy licen-
cjobiorca mégtby wystepowaé przeciwko naruszycielowi prawa wylacz-
nego w przypadku bezczynnosci uprawnionego z rejestracji. Warto takze
zastanowi¢ si¢ nad wzorowang na prawie niemieckim mozliwoscia przy-
stapienia licencjobiorcy do procesu wytoczonego przez licencjodawce.
Woéwczas uprawnienie licencjobiorcy do dochodzenia naruszen prawa
wylacznego przyjeloby wyraz rozsadnego kompromisu miedzy tradycja
naszego systemu prawnego a potrzebami nowoczesnego, rozwinigtego
rynku Unii Europejskie;.

3* Zob. np. orzeczenie ETS z dnia 10 pazdziernika 1973 r. w sprawie Variola, gdzie
stwierdzono, ze wlaczanie rozporzadzen do narodowych porzadkéw prawnych mogloby
powodowaé szereg probleméw; F.Emmert, Europarecht, Monachium 1996, s. 104.
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