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Witam Cie bardzo serdecznie.

Ja nazywam sie Mikotaj Lech, a to jest mdj podcast pod tytutem Prawna ochrona marki. Odcinek

czternasty.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci jak mozesz zapewnic¢ swojej marce silng ochrone prawng oraz
dlaczego jest to takie wazne. Dowiesz sie réwniez jakich btedéw jako przedsiebiorca powinienes$ unikac.
Ten podcast jest takze uzupetnieniem wiedzy, ktdrg dziele sie na moim blogu pod adresem

znakitowarowe-blog.pl.

Czes¢. Witam Cie w moim kolejnym odcinku. Po publikacji poprzedniego
o sposobach ochrony pomystu na biznes otrzymatem od was wiele wiadomosci. Ciesze sie, ze tamtym
materiatem udato mi sie wszystko pouktadaé w logiczng catos¢. Pomyst na biznes mozna chroni¢ na kilka

sposobdéw i pokazatem jakie narzedzia prawne macie tutaj do dyspozycji.
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Czy jest sposdb na legalne korzystanie z cudzego znaku?

Dzisiaj porusze temat, ktéry od lat na moim blogu cieszy sie niestabnacg popularnoscig. Chodzi o
odpowiedz czy sg sposoby na legalne korzystanie z cudzego znaku towarowego? A jezeli tak, to jak to

zrobi¢, aby nie naruszy¢ przy tym prawa.

Pomyslatem, ze przyblizajgc to zagadnienie podziele je na nastepujace czesci:
* W pierwszej opowiem na czym w ogole polega uzywanie znaku towarowego. Nie kazde postuzenie

sie cudzym logo lub nazwa firmy bedzie w swietle prawa uzyciem znaku towarowego. A to ma

pozniej decydujgce znaczenie przy ocenie czy doszto do naruszenia prawa czy tez nie.

* W drugiej czesci opowiem o tzw. wyczerpaniu prawa do znaku towarowego. Chodzi o przypadek, kiedy

po spetnieniu okreslonych warunkdéw, bedziesz miat prawo na legalne korzystanie z cudzego znaku.

* W trzeciej czesci opowiem co zrobié, jezeli dziatasz sobie spokojnie na rynku od jakiegos$ czasu i nagle
ktos rejestruje Twdj znak towarowy na siebie. W takiej sytuacji ratunkiem dla lokalnej dziatalnosci

moze by¢ powotywanie sie na prawa ,,uzywacza uprzedniego”.

Te wszystkie 3 sytuacje, 3 zagadnienia tgczy to, ze po spetnieniu okreslonych warunkéw bedziesz miat

sposobnos¢ na legalne korzystanie z cudzego znaku.

| wtasnie na tym tle pokutuje bowiem wiele mitdw. Najczesciej osoba, ktdra

zarejestrowata znak towarowy jest Swiecie przekonana ze uzyskata monopol absolutny na samo stowo.

Prawda jest jednak taka, ze ten monopol prawny ograniczony jest tylko do wskazanych w zgtoszeniu
towardw i ustug. Oznacza to, ze mozna zabronié postugiwania sie identyczng lub podobng nazwa jedynie

swojej konkurencji.

Przy tej okazji wiele oséb zapomina jednak catkowicie o tym, ze znaki towarowe stuzg do komercyjnego
oznaczania towarow lub ustug. Znakéw nie rejestruje sie po to, aby chroni¢ samg nazwe. Ta nazwa
bezwzglednie musi by¢ powigzana z towarem lub ustuga. | tak przyktadowo znak towarowy SNICKERS

odnosi sie do batonikéw, APPLE do elektroniki a BIEDRONKA do ustug sprzedazy.

Na czym polega uzywanie znaku towarowego?
Aby wiec zaczgc¢ rozwazania na temat tego, czy ktos naruszyt prawa do znaku towarowego, nalezy zaczgé

od odpowiedzi na pytanie czy taki rzekomy naruszyciel uzyt go w sposéb komercyjny.

Pierwszg wskazowka moze by¢ to, czy taka osoba prowadzi firme. W Polsce nie mozna legalnie
prowadzi¢ biznesu, jezeli nie ma sie zatozonej dziatalnosci gospodarczej lub spdtki. Oczywiscie sg jeszcze
takie twory jak Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczosci, ale zasada ich dziatania opiera sie na tym, ze

AIP daje osobowos¢ prawng poczatkujgcym przedsiebiorcom.
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Funkcje znaku towarowego.

O komercyjnym uzyciu jakiego$ oznaczenia mozemy moéwié jedynie wtedy, kiedy uzyjemy go w
funkcji znaku towarowego. A podstawowg funkcjg znaku jest wskazanie konsumentom pochodzenia

danego towaru badz ustugi. W ramach podcastu juz kilka razy to ttumaczytem.

Jezeli chce kupi¢ butelke wody mineralnej i mam wyrobione zdanie o jakiejs marce, to widniejgca na
butelce etykieta informuje mnie kto jest producentem. Brak etykiety z nazwg np. NALECZOWIANKA

pozbawitby mnie mozliwosci Swiadomego wyboru.

| to samo dotyczy ustug. Znaki towarowe petnig réwniez funkcje jakosciowa. Sg wiec nosnikiem

informacji, ze produkty opatrzone dang markga ponizej pewnego poziomu nie schodza.

Przyktadem moga by¢ telewizory. Co bys wybrat telewizor SONY za 3 tys. zt czy tanszy model, ale

producenta, o ktérym nigdy nie styszates?

Kolejng funkcjg znaku towarowego jest funkcja reklamowa. Niektére znaki towarowe kojarzg sie ze
statusem, renoma czy okreslonym stylem zycia. Dobrym przyktadem sg torebki Louis Vitton. Osobom,
ktore je kupuja nie zalezy jedynie na dobrej jakosciowo torebce, ale przede wszystkim na pokazaniu

swojego statusu materialnego

| teraz wiasciciel znaku towarowego moze zakazac postugiwania sie nim, jezeli uzywane przez konkurenta

oznaczenie negatywnie wptywa lub moze wptywac na ktdragkolwiek ze wskazanych przeze mnie funkg;ji.

Przyktadowo, jezeli stworze wtasnego batonika i nazwe go SNICKERS to narusze funkcje oznaczenia
pochodzenia tego towaru, bo bede wprowadzat klientéw w btgd. Jezeli swoje batoniki bede reklamowat
w otoczeniu toreb Louis Vitton to najpewniej narusze funkcje reklamowg. Wtasciciel tej marki moze mi

zarzucic, ze grzeje sie w cieple jego renomowanego znaku towarowego.

Jezeli jednak ktos$ uzyje danego znaku towarowego w niekomercyjnym charakterze np. w swoim wierszu
czy komentarzu na portalu spotecznosciowym, to w ogdle nie moze by¢ mowy o uzyciu znaku

towarowego.
Abys dobrze to zrozumiat podam Ci kilka ciekawych historii z ubiegtych lat.
SOLIDARNOSC

Na jednej z demonstracji KODu w 2016 r., kto$ przynidst flagi z charakterystycznym logo Solidarnosci.
Media relacjonujgc to wydarzenie rozpowszechnity zdjecia i nagrania z pojawiajacymi sie gdzieniegdzie
flagami. To wzbudzito gniew przewodniczgcego Solidarnosci, ktéry publicznie zaczat sie odgrazac, ze logo

Solidarnosci to zarejestrowany znak towarowy, a wiec jego uzycie bez ich zgody narusza prawo.
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Tylko jak juz powiedziatem nikt pod tym znakiem na demonstracji nie dziatat komercyjnie.
Demonstranci przyszli, pomachali flagami i sobie poszli. Zadnego biznesu z tego nie byfo. A skoro od

strony prawnej znak towarowy nie zostat uzyty to nie mozna mowic o jego naruszeniu.
GADU GADU

Inna ciekawa historia, ktdrg opisatem na blogu dotyczy komunikatora internetowego GADU
GADU. Pewien uzytkownik portalu Wykop.pl wybrat sobie nick o nazwie ,,gadu gadu”. W awatarze dodat
charakterystyczne stoneczko. Po kilku miesigcach, a moze latach, bo nie pamietam, dostat oficjalne
pismo od prawnikéw. Jak to prawnicy, w piSmie ostro grozili mu konsekwencjami prawnymi za
naruszenie znaku towarowego. Ten cztowiek w akcie desperacji zaczat sie na Wykopie pytaé co ma robié?

Zrobita sie z tego niemata afera. Finalnie dla Swietego spokoju usunat konto.

| w tej sprawie mozna sie zastanawiaé czy nie doszto do naruszenia praw autorskichdo grafiki
charakterystycznego stoneczka, ale nie ma mowy o naruszeniu znaku towarowego. Ten cztowiek nic na

swoim koncie nie sprzedawat, a nazwe wybrat, bo wydawata mu sie zabawna.

CINKCIARZ VS EKANTOR.PL

Trzecia historia miatfa juz duzo powazniejsze reperkusje, bo zaprowadzita zwasnionych
przedsiebiorcéw przed sad. Chodzito o spér dwdch kantorow internetowych. Cinkciarz pozwat Ekantor.pl
Sprawa jest mi bardzo dobrze znana, poniewaz pomagatem Ekantor.pl w przygotowaniu odpowiedzi na
pozew w zakresie zarzutu naruszenia znaku towarowego. Mdj Klient zgodzit sie oczywiscie na ujawnienie

szczegotow tej sprawy.

Spor wynikat z tego, ze Cinkciarz byt przez jakis$ czas sponsorem klubu zuzlowego Falubaz

Zielona Gora. Z tej okazji eksponowat swoje logo:

©P cinkciarz.pl

Po jakims czasie sponsorem tytularnym klubu zaczat by¢ Ekantor.pl, ktéry wkomponowat

swoje logo w logo klubu.

ekantor.pl

FALUBAZ ZIELOND GORA

Taka praktyka logo sponsora z logo klubu nie jest niczym niezwyktym. W zamian za to, ze
sponsor tytularny wspiera klub, ten zobowigzuje sie promowac¢ jego marke. | takie praktyki na rynku sg
powszechne. Przyktadem moze by¢ TAURON basket liga czy ORLEN liga. Kiedy sponsorem Ekstraklasy byt

T-Mobile lub Lotto oba znaki towarowe tworzyto logo Ekstraklasy.
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Pomimo tego Cinkciarz uznat, ze nowe logo Falubaz jest na tyle podobne do ich znaku, ze
potencjalni odbiorcy moga by¢ wprowadzeni w btad. | oczywiscie mozemy dyskutowac na ile oba
oznaczenia sg do siebie podobne, ale trzeba wyjs¢ od odpowiedzi na pytanie czy ten sporny znak

towarowy byt w ogdle uzywany w funkcji znaku towarowego?

Logo Ekantor.pl Falubaz Zielona Gdra nigdy nie byto uzywane komercyjnie do oznaczania ustug wymiany

walut. Chodzito po prostu o eksponowanie marki sponsora. | sad sie z tym zgodzit oddalajgc pozew.
TATUAZ W POSTACI WILKA
Czwartg historie ustyszatem od mojej asystentki, kiedy przygotowywatem sie do tego nagrania.

WyobrazZcie sobie, ze pewna kobieta napisata na Facebookowej grupie, ze firma w ktdrej pracuje
postuguje sie logo ze Swietng podobizng gtowy wilka. Ten znak tak jej sie spodobat, ze zdecydowata sie
zrobié sobie taki wtasnie tatuaz. Po wszystkim naszty jg jednak obawy, ze robigc tatuaz bez zgody

pracodawcy narusza znak towarowy. Na portalu pytata co powinna teraz zrobié.

Odpowiedziato jej kilkadziesigt osdb, ktdre oczywiscie totalnie na temacie sie nie znato. To taka nasza
polska przypadtos¢. Tymczasem zamiast zastanawiaé sie nad tym na ile tatuaz jest podobny do logo
pracodawcy nalezatoby zaczgé od tego, ze nie uzywa go w sposéb komercyjny. | to powinno zamkng¢
dalszg dyskusje. Co jednak ciekawe na pewno komus przystugujg prawa autorskie do logo. Bardzo

prawdopodobne wiec, ze robigc tatuaz naruszyta te prawa.

No dobrze, ale podsumowujac tg czes¢ chciatbym Ci przypomnied, ze nie kazde postuzenie sie cudzym
znakiem towarowym automatycznie bedzie oznacza¢ naruszenie prawa. Zanim przejdziemy do
poréwnania samych oznaczen nalezy sprawdzi¢ czy znaki stuzg do oznaczania tych samych towardéw lub
ustug. A wczesniej nalezy w ogdle sprawdzi¢ czy znak jest uzywany w sposéb komercyjny. Jezeli nie, to

nie ma mowy o naruszeniu znaku towarowego.
PrzejdZzmy moze teraz do drugiej czesci.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego.

Sq sytuacje, kiedy mozesz uzywac cudzego oznaczenia w funkcji znaku towarowego bez zgody wtasciciela

praw. Chodzi o przypadki tzw. wyczerpania prawa do znaku towarowego.

| podam Ci prosty przykfad. Jezeli kupites samochdd i chcesz go po kilku latach sprzedac, to wolno Ci w

ofercie postugiwac sie znakiem towarowym producenta.

Zwrd¢ uwage, ze w takim przypadku umieszczajgc oferte na OTOMOTO postugujesz sie znakiem

towarowym np. TOYOTA YARIS:

znakitowarowe-blog.pl


https://znakitowarowe-blog.pl/podobienstwo-znakow-towarowych/
http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki — podcast #014

* w celu oznaczenia towaru jakim jest samochéd
* co wiecej robisz to w celach komercyjnych, aby na samochodzie zarobic.

Wypisz wymaluj klasyczne naruszenie prawa. W koricu jedynie witasciciel praw do znaku towarowego moze

postugiwac sie nim w celach zarobkowych i zawodowych.
Wyijatek od zasady

Tylko od tej zasady jest wyjagtek. Sprowadza sie on do tego, ze jezeli producent lub inny podmiot za jego
zgodg, wprowadzit na rynek dany towar to traci nad nim wiladze. Nabywca takiego towaru moze bez

przeszkod dalej go odsprzedawac postugujac sie do tego znakiem towarowym producenta.

| to jest zdecydowanie dobre rozwigzanie dla swobody handlu. Wyobraz sobie co by sie dziato, gdyby sklepy
musiaty za kazdym razem pyta¢ o zgode na uzycie znaku towarowego producenta elektroniki. Albo Ty
musiatbys uzyskaé zgode na moéwienie jakiej marki samochdéd sprzedajesz. Wtasciciele znakéw towarowych

nie zajmowali by sie niczym innym jak tylko rozpatrywaniem takich présb.

Tak wiec instytucja wyczerpania prawa do znaku towarowego jest korzystna dla rynku oraz w pewnym
stopniu dla wtascicieli znakéw towarowych. Zresztg nie tracg oni nad swoimi znakami towarowymi
catkowicie kontroli. W scisle okreslonych sytuacjach pomimo wyczerpania prawa do znaku mogg sprzeciwic¢

sie jego uzywaniu. Za chwile nieco wiecej Ci o tym powiem.
Wyczerpanie prawa do znaku — warunki do spetnienia.

Aby modc legalnie postugiwacd sie cudzym znakiem towarowym powotujgc sie na wyczerpanie prawa musi

byc¢ facznie spetnionych kilka warunkow.
Warunek pierwszy

Po pierwsze towar opatrzony takim znakiem towarowym musi by¢ wprowadzony na rynek bezwzglednie w
pierwszej kolejnosci przez producenta. Ewentualnie za jego wyrazng zgodg moze to zrobi¢ partner

biznesowy np. licencjobiorca.

Przez wprowadzenie na rynek nalezy rozumiec sprzedaz potaczong z wydaniem egzemplarza produktu.
Oznacza to, ze za wprowadzenie do obrotu nie bedzie uznany sam tranzyt towaréw przez dany kraj.
Naturalnie wprowadzeniem do obrotu nie bedzie rdwniez sytuacja kradziezy towaru. Co prawda bedzie on

oryginalny, trafi na rynek, ale nastgpi to bez zgody producenta.

| tutaj wiele oséb zaskocze, ale generalnie nielegalna jest sprzedaz testeréow perfum. Jezeli przypatrzysz sie
ich opakowaniom to zauwazysz, ze producent wyraznie pisze tam, ze nie sg one przeznaczone do sprzedazy.

Docelowo maja stuzy¢ sklepom stacjonarny do pokazywania probek zapachowych klientom.
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Warunek drugi

Po drugie, aby powotywac sie na wyczerpanie prawa do znaku towarowego, towar musi by¢
wprowadzony na terytorium EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do EOG nalezg

wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

Innymi stowy, jezeli towar opatrzony znakiem towarowym zostanie wprowadzony w jakimkolwiek kraju
EOG, choéby odlegtej Portugalii, to wyczerpanie prawa nastepuje we wszystkich krajach Europejskiego

Obszaru Gospodarczego. W tym naturalnie w Polsce.

| to jest dla Ciebie bardzo wazna informacja. Jezeli bowiem oprzesz swadj sklep internetowy na sprzedazy
towaréw zakupionych spoza EOG to choé bedg oryginalne — naruszysz prawo do znaku towarowego. |
znam historie przedsiebiorcy, ktdry sprzedawat kosmetyki zakupione w Stanach Zjednoczonych. Biznes
rozwijat mu sie Swietnie, bo nie miat konkurencji. Te towary nie wystepowaty w Unii. Wszystko sie

skonczyto kiedy producent go pozwat.

Warunek trzeci

Po trzecie musisz pamietac, ze wyczerpanie prawa do znaku towarowego dotyczy konkretnego
egzemplarza produktu. Jezeli zostaniesz ztapany za reke musisz udowodni¢ zakup towaru z legalnego
Zrédta. Czyli albo od producenta albo od jego dystrybutora. Nie mozesz kupi¢ legalnie jednej partii

towaru a niejako pod stotem sprzedawac catego tira produktédw np. z Ukrainy.

| kilka lat temu miatem okazje udzielaé¢ porady prawnej klientce, ktéra w ramach prezentu wystata mi
duzg paczke wafelkdw Kit Kat o smaku zielonej herbaty. Szkoput w tym, ze wszystkie napisy na
opakowaniu byty w jezyku japoriskim. A to niezbicie wskazywato na to, ze towar nie byt przeznaczony na

nasz rynek i klientka nie mogta go sprzedawaé w swoim sklepie.

Czyli moze dojs$é do takiej sytuacji, ze bedziesz posiadaé dwa identyczne produkty. Oba oryginalne. Z

tym, ze tylko jeden bedziesz mdégt sprzedaé, bo kupiony zostat na terenie EOG.

Warunek czwarty

Po czwarte zmiana lub pogorszenie towaru, ktéry chcesz dalej odsprzedawaé wytgcza wyczerpanie
prawa. Chodzi o sytuacje, kiedy dokonasz ingerencji w towar, ktéry doprowadzi do pogorszenia jego
stanu technicznego. Zresztg nawet zmiana, ktéra doprowadzi do ulepszenia towaru w sytuacji, kiedy nie

uzyskates na to zgody wtasciciela znaku towarowego moze stanowié naruszenie prawa.

Z drugiej strony nie kazda zmiana czy pogorszenie towaru skutkuje wytgczeniem wyczerpania prawa.
Zmiana musi dotyczy¢ istotnych cech towaru. Za to pogorszenie towaru moze wynikaé ze zwyktego

zuzywania sie go. Tak bedzie w przypadku starego psujgcego sie samochodu.

znakitowarowe-blog.pl


http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki — podcast #014
Warunek piaty

No i na koniec punkt pigty. Aby méc powotywac sie na wyczerpanie prawa, takim znakiem towarowym

musisz sie postugiwac zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i ustugach.

Generalnie chodzi o to, ze mozesz takiego znaku uzywaé w celach informacyjnych, aby pokaza¢
konsumentom jakie towary oferujesz. Przekroczeniem dozwolonego uzytku bedzie sytuacja, kiedy

bedziesz nadmiernie eksponowat taki znak towarowy.

Przedstawie Ci to na ciekawym przyktadzie sporu o znak towarowy BMW. Pozwana prowadzita salon
samochodowy, ktéry w swojej nazwie uzywat okreslenia “Salon BMW” cho¢ de facto od kilku lat

pozwana nie byta juz autoryzowanym dealerem.

W tamtym czasie sprzedawata uzywane samochody tej marki. Dodatkowo zaréwno na swojej stronie
internetowe;j jak i na zewnatrz salonu bardzo mocno eksponowata logo BMW. M.in. na tablicy

informacyjnej i flagach.
Sad uznat, ze takie dziatania naruszajg prawa do znakéw towarowych BMW.

Chodzito o to, ze potencjalni klienci mogli odnies¢ wrazenie, ze majg do czynienia z autoryzowanym
salonem BMW przejezdzajgc w jego okolicy. Sad zakazat pozwanej postugiwania sie logo BMW oraz

uzywania znaku stownego w sposéb niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu.
Cudzy znak towarowy — jak go uzywac?

Przyktad tego sporu powinien Ci uzmystowié, ze ztamiesz prawo jezeli bedziesz tak intensywnie uzywacd
cudzego znaku, ze potencjalny klient odniesie wrazenie, ze pomiedzy Tobg a wiascicielem takiej marki sg

jakies powigzania gospodarcze. Np. ze jestes jego oficjalnym dystrybutorem.

By¢ moze w tym momencie pomyslisz, ze jest bardzo mato prawdopodobne, ze duza marka zainteresuje
sie tym jak oznaczasz swoje produkty w sklepie. | pewnie masz racje. Tylko pamietaj o tym, ze duze

marki dziatajg w danych krajach przez swoich oficjalnych przedstawicieli.

Jezeli przyktadowo kupujesz proszki znanej marki za duzo nizszg kwote w Niemczech i sprzedajesz
pozniej w Polsce to psujesz tym rynek oficjalnemu dystrybutorowi. Dystrybutor, co oczywiste nie moze Ci
zakazad sprzedazy. Moze jednak uczepic sie tego w jaki sposéb oferujesz swoje towary na rynku. Ich
prawnicy doktadnie przeswietlg wszystkie Twoje oferty w celu zebrania dowoddw na naruszenie przez

Ciebie prawa.
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| nie méwie tego, aby Cie straszy¢. Po prostu czesto z tego typu problemami zwracajg sie do mnie
wiasciciele sklepdw internetowych. Niestety reagujg dopiero jak dostang juz pismo ostrzegawcze od

prawnikéw.

Wchodzgac na rynek z tanszymi produktami musisz by¢ bardzo ostrozny. Oficjalny dystrybutor bedzie Ci

patrzyt na rece. Z tego powodu dobrze, abys$ swojg oferte miat tak przygotowang, aby nie mozna jej byto
nic zarzucic. Jestem w stanie doktadnie Cie poinstruowac jak mozesz to zrobié. Jezeli chciatbys skorzystac
zZ mojej pomocy to napisz do mnie na adres mikolaj@lech.bydgoszcz.pl. Ewentualnie zadzwon na numer,

ktory znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl
No dobrze to wszystko co chciatem powiedzie¢ w drugiej cze$ci tego podcastu. Przejdzmy do trzeciej.
Prawa uzywacza uprzedniego

Prawda jest taka, ze wiele firm dziata na rynku nie chronigc swojej marki poprzez zarejestrowanie jej w
Urzedzie Patentowym. Osobiscie jestem w stanie to zrozumie¢ w przypadku mikro przedsiebiorcéw,
ktdrzy dziatajg lokalnie. Np. zaktad fryzjerski czy warzywniak. Przy firmach dziatajagcych na wiekszg skale

dziatanie bez takiej ochrony jest zwyczajnie niebezpieczne.
Chodzi o to, ze w Urzedzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

Czyli prawo ochronne otrzyma ten kto pierwszy o nie wystgpi. | czesto zdarza sie, ze jaki$ przedsiebiorca
dziatat na rynku kilka lat, kiedy nagle jego konkurent rejestruje na siebie jego znak towarowy. Nasz

lokalny przedsiebiorca dowiaduje sie o tym z listu od kancelarii prawnej.

Sa to sytuacje, ktére nie nalezg wcale do rzadkosci. Takim prébom kradziezy dobrze rozpoznawalnej
poswiecitem 6 odcinek podcastu. Za to w 9 odcinku rozmawiatem z Jordanem Ogorzelskim, ktdremu

byty wspdlnik prébowat przejgé nazwe spotki.

Okazuje sie jednak, ze w sytuacji, kiedy ktos zastrzeze Twdj znak towarowy prawo daje Ci takg ostatnig

deske ratunku. Artykut 160 ustawy prawo wiasnosci przemystowej mowi, ze:

Osoba, ktora prowadzgc lokalng dziatalnosc¢ gospodarczg w niewielkim rozmiarze, uzywata w dobrej
wierze oznaczenia zarejestrowanego nastepnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo

nadal bezptatnie uzywac tego oznaczenia w nie wiekszym niz dotychczas zakresie.

Z tym, ze nie mozesz interpretowac tego przepisu tak, ze zawsze osoba, ktéra uzywata danej nazwy jako
pierwsza bedzie mogta to robi¢ nadal. To zbytnie uproszczenie, ktére podwazato by wrecz sensownos¢

rejestrowania znakdéw towarowych.
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Kiedy mozna powota¢ sie na prawa uzywacza uprzedniego?
Na prawa uzywacza uprzedniego mozesz sie powotywag, jezeli spetnione sg tgcznie nastepujgce warunki:
Warunek pierwszy

Po pierwsze musisz miec status przedsiebiorcy. A wynika to z tego o czym méwitem na poczatku. Znaki
towarowe stuzg do komercyjnego oznaczania towardw i ustug. Nie da sie w Polsce legalnie prowadzié

biznesu nie majac przynajmniej dziatalnosci gospodarcze;.
Warunek drugi

Po drugie jako ten przedsiebiorca musisz uzywa¢ danego oznaczenia w sposéb powaziny i co
najwazniejsze — w funkcji znaku towarowego. Czyli to jest to wszystko o czym mowitem w pierwszej
czesci tego podcastu. Jezeli wiec prowadzisz zaktad fryzjerski pod nazwg , kosmyk” to dobrze, aby to

okreslenie znalazto sie na szyldzie, stronie reklamowej i byto przez Ciebie uzywane w reklamie.
Warunek trzeci

Po trzecie bezwzglednie musisz prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg o charakterze lokalnym i w
niewielkim rozmiarze. Tutaj ustawodawca operuje dos¢ nieprecyzyjnymi pojeciami, dlatego z pomoca

przychodzi orzecznictwo sgdowe.
| tak w jednym z wyrokéw Sad Apelacyjny we Wroctawiu stwierdzit, ze:

“Wielkos¢ tego obszaru nie moze byc znaczna, jednakze kwalifikacja tej przestanki musi przebiegac

kazdorazowo z uwzglednieniem okolicznosci sprawy.”
| co ciekawe w jednym z orzeczen Sad Najwyzszy stwierdzit, ze

“Swiadczenie ustug fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym miescie sredniej wielkosci,

[...], odpowiada kryterium dziatalnosci lokalnej”.

Nieostre jest rowniez pojecie niewielkiego rozmiaru dziatalnosci gospodarczej uzywacza uprzedniego. Sady
nie wykluczaja, ze mozna to oceniac przez pryzmat wielkosci obrotow przedsiebiorstwa. Wskazujg jednak,

ze jednym z czynnikéw takiej oceny moze by¢ rodzaj takiej dziatalnosci i stosunkowo ograniczona klientela.

| ja to interpretuje tak, ze jezeli kto$ prowadzi salon kosmetyczny, to jego klientami sg osoby z danej
dzielnicy. Ciezko jednak moéwic o dziatalnosci lokalnej w niewielkim rozmiarze, jezeli ktos prowadzi firme
transportowgy i posiada flote 10 tiréw. Czesto miedzynarodowy charakter tych ustug de facto wyklucza

takiego przedsiebiorce z mozliwosci powotywania sie na prawa uzywacza uprzedniego.

znakitowarowe-blog.pl


http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki — podcast #014

Warunek czwarty
Jako czwarty wymog, ktory nalezy wskazac to koniecznos¢ uzywania takiego oznaczenia w dobrej
wierze. Z pewnoscig dobrg wiarg bedzie sie charakteryzowat przedsiebiorca, ktéry w momencie

rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej sprawdzit czy wybrana przez niego nazwa nie narusza prawa.

Sady wychodzg z zatozenia, ze jako profesjonalny przedsiebiorca powinienes posiada¢ wiekszg wiedze i

umiejetnosci od zwyktego cztowieka.

Warto bytoby wiec poszukiwania nie ograniczac tylko do wpisania danej frazy w Google, ale przejrzec¢
réwniez odpowiednie rejestry przedsiebiorcow. Na pewno argumentem na naszg rzecz bedzie sytuacja,
kiedy w dacie rozpoczecia przez nas dziatalnosci gospodarczej, firma konkurenta jeszcze nie istniata.
Jezeli jednak zwolnites sie ze swojej dotychczasowej pracy i otworzytes firme pod tg samg nazwa to

Swiadczy raczej o Twojej ztej wierze.

Jak wiec widzisz, jezeli spetnisz te 4 wymogi mozesz dalej uzywaé nazwy, ktérg konkurent zastrzegt
pozniej jako znak towarowy. Korzystanie z prawa uzywacza uprzedniego ratuje Cie przed zniknieciem z

rynku pod uzywang dotychczas nazwa, ale tez mocno Cie ogranicza.

Co moze uzywacz uprzedni?

Podsumowujgac, jako uzywacz uprzedni:

* Mozesz dalej za darmo uzywac swojego oznaczenia. Co jednak wazne, nie mozesz przekraczac

dotychczasowego zakresu uzywania.

* Mozesz rowniez wnioskowaé o wpisanie Twoich praw jako uzywacza uprzedniego do rejestru Urzedu
Patentowego. W sytuacji kiedy uprawniony do znaku sie na to nie godzi mozesz ztozy¢ do sgdu
powddztwo o ustalenie prawa. W takim przypadku na drodze spornej sad oceni czy spetniasz
wszystkie ustawowe wymogi, aby z tego prawa korzysta¢. Moze to by¢ forma obrony, jezeli konkurent

grozi Ci pozwem za naruszenie prawa do znaku towarowego.

* Po trzecie mozesz przenies¢ swoje prawo, ale jedynie facznie z przedsiebiorstwem. Jezeli
zarejestrujesz znak towarowy to mozesz swobodnie te prawo przenosié. Wystarczy przygotowacd
umowe kupna sprzedazy. Tego samego nie mozesz zrobi¢ z prawem uzywacza uprzedniego. To

nierozerwalnie jest zwigzane z Twoim przedsiebiorstwem.
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Czego nie moze uzywacz uprzedni?
Jezeli chodzi o ograniczenia, to jako uzywacz uprzedni nie mozesz:

* Rozszerzac zakresu dziatalnosci pod dang markg. W momencie, kiedy konkurent zastrzegt Twojg
nazwe firmy de facto zablokowat rozwdj Twojego biznesu. Od teraz nie wolno Ci otwiera¢ nowych
punktéw nawet we wtasnym miescie, mozesz zapomniec o tworzeniu sieci franczyzowej, nie mozesz
wprowadzac nowych kategorii produktéw lub ustug. To wszystko sprawia, ze konkurent ustawia Ci
nawet nie tyle szklany sufit, co zamyka Twdj biznes w stoiku. Nie masz mozliwosci rozwiniecia sie ani

w goére ani na boki.

* Po drugie jako uzywacz uprzedni nie mozesz zakaza¢ wtascicielowi znaku towarowego uzywania go
na Twoim terytorium. To raczej wtasciciel znaku towarowego, w drodze wyjgtku musi tolerowac

uzywanie przez Ciebie danej nazwy.
W literaturze przyjmuje sie, ze nie mozesz licencjonowac praw uzywacza uprzedniego.
Co warto zapamietac.

Tak wiec podsumowujac informacje ze wszystkich trzech czesci pamietaj, ze od ogdlnej zasady, ze tylko

wtasciciel praw do znaku towarowego ma monopol na jego uzywanie jest kilka wyjatkow.

* Po pierwsze nalezy wyjs¢ od tego, ze nie kazde postuzenie sie cudzym oznaczeniem bedzie oznaczato
uzycie znaku towarowego. Aby rozwazac czy doszto do naruszenia prawa takie oznaczenie musi

zostac¢ uzyte komercyjnie do oznaczania towardéw lub ustug.

* Po drugie mozna postugiwac sie cudzym znakiem towarowym, jezeli doszto do tzw. wyczerpania
prawa do znaku towarowego. Producent, ktéry jako pierwszy wprowadzit swdj towar na terenie EOG
traci nad nim wtadze. Odsprzedajgc dalej ten towar mozesz uzywac jego znaku, ale nie mozesz

przesadzac z jego eksponowaniem.

* Po trzecie, jezeli dziatasz lokalnie w niewielkim wymiarze to jezeli kto$ zarejestruje Twoj znak
towarowy, mozesz ratowac sie powotujgc sie na prawa uzywacza uprzedniego. Co prawda blokuje Ci

to rozwaj firmy, ale przynajmniej z dnia na dzief nie musisz zmieniac jej nazwy.
Mam nadzieje, ze dzisiejszy odcinek odpowiedziat na wiele Twoich pytan.

Przyznam sie, ze w komentarzach na moim blogu czy w rozmowach z klientami ten temat pojawia sie dos¢
czesto wiec staratem sie przedstawié nie tylko ten stan faktyczny i prawny, ale podawac réwniez liczne

przyktady, ktore bedziesz w stanie odnie$¢ do swojej sytuacii. | jak ze wszystkim, lepiej zapobiegac niz leczy¢.
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Naprawde czesto spotykam sie z sytuacjg, kiedy oficjalni dystrybutorzy meczg swojg konkurencje.
Dostatem nawet ostatnio takie zapytanie jaki jest sens podpisywania umowy licencyjnej na korzystanie
ze znaku towarowego, skoro konkurencja moze sie nim postugiwac. Natomiast uwazam, ze jak

najbardziej jest taki sens.

Co prawda konkurencji nie mozna zabroni¢ postugiwania sie znakiem towarowym, natomiast my jako
licencjobiorcy mozemy bardzo mocno eksponowaé zaréwno logo, mamy dostep do oficjalnych zdje¢ od
producenta, opiséw produktéw. Tego nie ma konkurencja i moze sie zdarzy¢ tak, ze my jako licencjobiorcy,
czyli w tym przypadku stawiam sie po stronie oséb, ktére maja prawa do korzystania za znaku towarowego w
znacznym wymiarze, mozemy reagowac na to co robi nasza mniejsza konkurencja, ktéra kupuje towar taniej

np. w Hiszpanii i tutaj sprzedaje go z duzo nizszg marzg co nam po prostu psuje rynek.

Tak wiec, jezeli to Ty jestes po tej drugiej stronie, Ty sprzedajesz te tarisze towary to naprawde musisz tutaj
uwazac, bo te sytuacje sie zdarzajg i one w mojej pracy zawodowej powtarzajg sie notorycznie, ze
przedsiebiorcy dos¢ bezrefleksyjnie uwazaja, ze jezeli kupili towar od producenta to wtasciwie w interesie
producenta jest to, aby oni sprzedali go jak najwiecej. To nie do konca jest prawda, bo jest to wtasnie
przypadek, kiedy nie zawsze producenci cieszg sie z tego wyczerpania prawa, poniewaz oni majg pewng
polityke cenowa. Zwrd¢ uwage, ze w réznych krajach ceny wiasciwie tego samego towaru sg inne w
zwigzku z czym tak naprawde dziatamy przeciwko temu producentowi. On nie moze nam zakazaé

dziatalnosci, ale moze reagowad na to jak te towary wprowadzamy na rynek, jak je oznaczamy.

Przypominam Ci, ze notatki do tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem

znakitowarowe-blog.pl/014.

Ja juz teraz zachecam Cie do postuchania mojego kolejnego odcinka, obserwowania mojego bloga,
obserwowania rowniez mojego kanatu na YouTube, poniewaz nawet jezeli nie pojawiajg sie nowe

odcinki podcastu to na blogu zawsze cos sie dzieje.
Z mojej strony to juz wszystko.
Bardzo dziekuje Ci za uwage i do ustyszenia.

Czesc.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj sie ze mna:
+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
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