Jarostaw R. Antoniuk

Wspdlne prawo ochronne na znak towarowy

1. Wprowadzenie

Przepis art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci prze-
mystowej (zwanej w dalszej czesci PrWiP)! definiuje znak towarowy jako kaz-
de oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, pod warunkiem
jednakze, ze nadaje si¢ ono do odrdzniania towaréw jednego przedsigbiorstwa
od towardw innego przedsi¢biorstwa. Przy czym, wedlug art. 120 ust. 3 pkt 2
PrWI1P przez towar nalezy rozumie¢ takze ustugi. Takim znakiem towarowym
moze by¢ w szczegdlnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystycz-
na, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia
lub inny sygnat dZzwigkowy (art. 120 ust. 2 PrW1P). Przepis ten wskazuje na isto-
te znaku towarowego jako stuzgcego do odrdzniania towaréw i ustug pocho-
dzacych z jednego zrodia od towardw i ustug pochodzacych z innego zrodta.
W tym miejscu naleZy poczyni¢ pewna uwage, dosy¢ istotng dla dalszych
rozwazan. Mianowicie, przepis art. 120 ust. 1 PrWiP odpowiada art. 4 ust. 1
poprzednio obowiazujacej ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-
rowych (zwanej w dalszej czesci ZnTowU)?, zgodnie z ktérym znakiem towa-
rowym mog} by¢ znak nadajacy si¢ do odrdzniania towardéw lub ustug okre-
$lonego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug tego samego rodzaju innych
przedsiebiorstw. Przy tym, przedsiebiorstwo w tym przepisie ujmowane by-
lo w znaczeniu podmiotowym, gdyz nalezalo przez nie, w my$l art. 5 pkt 1
ZnTowU, rozumiec¢ osobe fizyczng lub prawng uprawniong do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie produkeji, handlu i ustug’.

! Tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.
2DzU 21985 . nr 5, poz. 17 ze zm.
? Por. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 38.
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Tymczasem brzmienie art. 120 ust. 1 PrWlP wydaje si¢ ujmowaé przed-
siebiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, zwlaszcza, jezeli zestawi si¢ go
z tredcig innych przepiséw ustawy postugujacych sie konsekwentnie pojeciem
przedsiebiorcy. Ponadto, ustawa nie zawiera odpowiednika art. 5 pkt 1 Zn-
TowU, natomiast w art. 3 ust. 1 pkt 3 PrWIP zamieszczono definicj¢ legalna
przedsigbiorcy, przez ktérego rozumie si¢ osobe prowadzaca w celach zarob-
kowych dziatalnos¢ wytworcza, budowlang, handlowg lub ustugows, zwana
w ustawie dzialalnoscig gospodarcza. Bez watpienia znak towarowy nie iden-
tyfikuje jako zrodlo pochodzenia towaréw lub ustug okreslone przedsiebior-
stwo, ale okreslonego przedsiebiorce, w ktorego przedsiebiorstwie (zakladzie)
lub przedsigbiorstwach (zakladach) s wytwarzane dane towary lub $wiad-
czone ustugi. Za nieadekwatnoscia obecnej regulacji przemawia réwniez no-
welizacja k.c. dokonana ustawg z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy —
Kodeks cywilny oraz niektérych innych ustaw?, ktéra zmodyfikowata art. 55a
k.c. zawierajacy definicje¢ przedsigbiorstwa oraz wprowadzila art. 43a k.c. de-
finiujacy przedsigbiorcg jako podmiot, ktéremu przystuguja prawa sktadaja-
ce si¢ na to przedsiebiorstwo’. W konsekwencji konieczna jest interwencja
ustawodawcy, ktory winien w art. 120 ust. 1 PrWiP zastapié wystepujace tam
dwukrotnie stowo ,,przedsiebiorstwa” stowem ,,przedsigbiorcy”.

Na tak zdefiniowany znak towarowy udzielone moze zosta¢ prawo ochron-
ne (art. 121 PrWwlP). Réwnoczesnie przepis art. 122 ust. 1 PrwiP dopuszcza
uznanie za znak towarowy, a w konsekwencji przyznanie prawa ochronnego,
oznaczeniu przeznaczonemu do réwnoczesnego uzywania przez kilku przed-
siebiorcow, ktorzy zglosili go wspdlnie, pod warunkiem jednakze, iz uzywa-
nie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowa-
dzenia odbiorcéw w blad, w szczegolnosci co do charakteru, przeznaczenia,
jakosci, wlasciwosci lub pochodzenia towardw.

W tym miejscu nalezy — celem unikniecia ewentualnych nieporozumien
- odroézni¢ od wspdlnego prawa ochronnego na znak towarowy mozliwosé
udzielenia prawa ochronnego na wspdlny znak towarowy oraz wspdlny znak
towarowy gwarancyjny. O ile w pierwszym przypadku prawo ochronne przy-
stuguje wspolnie i niepodzielnie przedsiebiorcom, o tyle w przypadku pra-

*DzU z 2003 r. nr 49, poz. 408.

5 Zob. blizej odnosnie pojecia przedsiebiorcy na gruncie art. 43a k.c. S. Dmowski,
[w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksigga pierwsza. Czgéé
ogdlna, Warszawa 2004, s. 144-148; W. Popiotek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Suple-
ment. Tom 1. Tom IL, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003, s. 12-17, za$ w odniesieniu
do pojecia przedsigbiorstwa na gruncie znowelizowanego art. 55a k.c. S. Rudnicki, [w:]
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiega pierwsza. Czes¢ ogél-
na, Warszawa 2004, s. 200-207; E. Skowronska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz.
Suplement. Tom 1. Tom II, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003, s. 36-41.
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wa ochronnego na wspolny znak towarowy prawo to przystuguje organizacji
posiadajacej osobowo$¢ prawna, powolanej do reprezentowania zrzeszonych
w niej przedsigbiorcow, ktérym z kolei przystuguje jedynie prawo do uzywa-
nia znaku w obrocie (art. 136 ust. 1 PrWiP). Natomiast w przypadku wspolne-
go znaku towarowego gwarancyjnego prawo ochronne przystuguje posiadaja-
cej osobowos¢ prawna organizacji, ale prawo uzywania znaku nie przystuguje
tej organizacji, a jedynie przedsigbiorcom stosujacym sie do zasad ustalonych
w tzw. regulaminie znaku przyjetym przez uprawniong organizacje¢ i podlega-
jacym w tym zakresie jej kontroli (art. 137 ust. 1 PrwiP).

2. Kontrowersje wokét dopuszczalnosci
udzielenia wspolnego prawa ochronnego

Dopuszczalnos¢ udzielenia kilku podmiotom wspdlnego prawa do jednego
znaku towarowego byta przedmiotem kontrowersji na gruncie ZnTowU, cho¢
ta nie przewidywata instytucji wspdlnego prawa do znaku towarowego. Urzad
Patentowy RP kilkakrotnie wyrazal generalny poglad o braku takiej mozliwo-
$ci ze wzgledu na tres¢ art. 6 ZnTowU oraz przewidziang w art. 32 i nast. ZnTo-
wU instytucje wspolnego znaku towarowego. Natomiast Komisja Odwotaw-
cza przy UP zajmowala kilkakrotnie stanowisko odmienne®. Przedstawiciele

¢ Tak m.in. w decyzji z dnia 25.08.1993 r., WUP 10/1994, s. 1280-1281, w ktd-
rej Komisja Odwotawcza przy UP argumentuje, iz ,,Przepis art. 6 powolanej ustawy
o znakach towarowych, stanowiac, Ze rejestracja znaku towarowego moze by¢ dokona-
na na rzecz przedsigbiorstwa i tylko dla towaréw bedacych przedmiotem jego dziatal-
nosci, nie wyklucza mozliwosci zarejestrowania znaku towarowego na rzecz wiecej niz
jednego zglaszajacego”. Sprawy tej nie przesadza uzycie w powolanym przepisie okre-
slenia ,,przedsiebiorstwo” w liczbie pojedynczej, poniewaz termin ten nalezy rozumieé
w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym, tzn. przedsiebiorstwo - jako zespét érod-
kéw produkeji odpowiednio zorganizowanej w celu prowadzenia dzialalnosci gospo-
darczej. Znak towarowy wskazuje na pochodzenie towaréw z okres§lonego przedsigbior-
stwa w tym znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym. Wspolno$éé prawa do znaku to-
warowego i prawa z rejestracji znaku wynika ze stosunku prawnego taczacego podmioty
gospodarcze zgodnie wnoszace o rejestracj¢ znaku na ich rzecz. Zdaniem Komisji Od-
wolawczej jest to wspdlnoéé, do ktérej mozna stosowaé odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego, traktujace o wspotwlasnoséci w czeéciach utamkowych (art. 196 i nast. k.c.),
gdyz ta posta¢ wspdlwlasnosci jest samoistnym stosunkiem prawnym prawa rzeczo-
wego nie zwigzanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju, jak w wypadku wspoét-
wlasnosci facznej. Kazdy wigc ze wspéluprawnionych do (z) rejestracji znaku towaro-
wego mdglby korzysta¢ ze znaku towarowego, gdyz przystuguje mu udzial w prawie do
(z) rejestracji znaku towarowego. Ponadto Polska, jako cztonek Konwencji Paryskiej
o ochronie wlasnoéci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. (tekst sztokholmski z dnia
14 lipca 1967 r., DzU z 1975 r. nr 9, poz. 51), zwigzana jest normg art. 5 lit. C ust. 3 tej
Konwencji, stanowiaca, ze ,jezeli kilka przedsiebiorstw rownoczeénie korzysta ze zna-
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doktryny opowiadali si¢ raczej przeciwko takiej mozliwosci, podnoszac m.in.,
Ze ,w razie rejestracji znaku towarowego dla kilku podmiotéw prowadzacych
odrebne przedsiebiorstwa znak ten nie moze realizowaé funkgji oznaczenia
pochodzenia przez informowanie, ze wszystkie tak samo oznaczone towary
pochodza z jednego i tego samego przedsigbiorstwa w znaczeniu przedmioto-
wo-funkcjonalnym™. Zwracano réwniez uwage, iz ,,Przepisy o wspolwlasno-
$ci utamkowej nie s3 dostosowane do tego, aby na ich podstawie mozna bylo
rozstrzygna¢ stosunki wewnetrzne pomiedzy wspotwladcicielami w zakresie
prawa do wylacznego uzywania znaku™. Z tego stanowiska wynikato, iz kwe-
stia niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazly sie w wyniku podziatu lub prze-
ksztalcenn wlasnosciowych wielkie przedsigbiorstwa panstwowe, na ktdrych
rzecz byly zarejestrowane znaki towarowe, nie moze mie¢ wpltywu na rozwig-
zanie kwestii dopuszczalnosci wspotwlasnosci prawa do znaku towarowego,
a ,,w razie podzialu przedsiebiorstwa na kilka odrebnych istnieje koniecznosé
wyboru jedynie miedzy dwoma wariantami: przeniesienie prawa z rejestracji
na rzecz jednego z nowo powstatych podmiotéw i ewentualne udzielenie li-
cencji na rzecz pozostalych przedsigbiorstw albo przeksztalcenie indywidual-
nego znaku we wspdlny znak towarowy™.

Jak sie wydaje, ustawodawca wprowadzajac do Prw1P instytucje wspdlne-
go prawa ochronnego, jednoznacznie przecial wiekszos¢ z tych kontrowersji.
Wobec brzmienia nowego art. 121 PrWiP (dawniej art. 6 ZnTowU) unieza-
lezniajacego udzielenie prawa ochronnego od przymiotu bycia przedsiebior-
ca prowadzacym w dacie zgloszenia przedsigbiorstwo'® oraz przyjecia, iz znak

ku towarowego, to takie korzystanie ze znaku przez przedsi¢biorstwo uwazane w kra-
ju, gdzie ochrona ma by¢ udzielona, za wspotwlascicieli znaku, nie moze stanowié prze-
szkody do rejestracji znaku ani nie moze umniejsza¢ w niczym jego ochrony w innych
krajach Zwiazku, z zastrzezeniem, ze uzywanie znaku nie wprowadzi w btad odbiorcow
i nie bedzie sprzeczne z interesem publicznym”. Wniosek stad wyplywajacy prowadzi do
jednoznacznego stwierdzenia, iz kraj nalezacy do Zwigzku, ktéry udziela ochrony, po-
winien uznawad i respektowaé w praktyce instytucje wspétwlasnosci znaku towarowe-
go. Biorac to pod uwage, Komisja Odwolawcza uznala, ze znak towarowy moze by¢ za-
rejestrowany na rzecz kilku zglaszajacych, a art. 6 ZnTowU nie stoi takiej rejestracji na
przeszkodzie. Cyt. za R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych, op. cit., s. 43-44; E. Woj-
cieszko-Gluszko, Wspdine prawo ochronne, PIPWI U], z. 86, s. 44. Odnoénie art. 5 lit. C
ust. 3 konwencji paryskiej zob. M. Trzebiatowski, Wspélne prawo z rejestracji znaku to-
warowego (na tle konwencji paryskiej), ZNU] PWiOWI, z. 83, s. 141 i nast.; E. Wojciesz-
ko-Gluszko, op. cit., s. 49-51.

7 Por. R. Skubisz, op. cit., s. 46. Zob. tez U. Prominska, Ustawa o znakach towarowych.
Komentarz, Warszawa 1998, s. 25.

& Por. U. Prominiska, op. cit., s. 25.

® Por. R. Skubisz, op. cit., s. 46. Zob. tez U. Prominska, op. cit., s. 24.

1 Por. U. Prominska, Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak towarowy
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towarowy stuzy, w $wietle art. 120 ust. 1 PrWiP, do identyfikacji jako Zrodto
pochodzenia towaréw lub ustug okreslonego przedsiebiorce, a nie okreslone
przedsigbiorstwo - jak wskazalem wyzej — zdezaktualizowalo dotychczasowe
rozwazania dotyczace dopuszczalnosci udzielenia wspdlnego prawa na grun-
cie art. 6 ZnTowU postugujacego sie pojeciem przedsigbiorstwa w znaczeniu
przedmiotowo-funkcjonalnym. Co wiecej, przepis art. 159 ust. 1 PrWiP wy-
raznie odsyla do przepisow k.c. o wspotwlasnosci w cze$ciach utamkowych
tj. art. 195 i nast. k.c., a przepisy PrWiP zawieraja modyfikacje dostosowuja-
ce instytucje wspotwtasnosci w czesciach utamkowych do specyfiki wspolne-
go prawa ochronnego.

Argumentem przemawiajacym przeciwko wspdlnemu prawu ochron-
nemu nie moze by¢ mozliwos¢ udzielenia innej osobie upowaznienia do
uzywania znaku (licencji) przez uprawnionego z prawa ochronnego na
znak towarowy (art. 163 ust. 1 PrWiP), tudziez mozliwo$¢ uzywania przez
przedsiebiorcéw wspdlnego znaku towarowego lub wspdlnego znaku to-
warowego gwarancyjnego. Wrecz przeciwnie. Po pierwsze, sytuacja praw-
na wspotuprawnionego ze wspolnego prawa ochronnego rézni sie od sytu-
acji licencjobiorcy albo uzywajacego wspolny znak towarowy lub wspélny
znak towarowy gwarancyjny, ktérzy nie s3 uprawnionymi z prawa ochron-
nego. Po drugie, tak w przypadku licencji niewylacznej, jak i znakow wspol-
nych znak towarowy identyfikuje jako Zrédio pochodzenia wiecej niz jeden
podmiot, a mimo to realizuje on swa podstawowa funkcje oznaczania po-
chodzenia. Dlatego tez znak towarowy, na ktéry udzielone zostalo wspdlne
prawo ochronne nie traci przez to swej pierwotnej funkcji, nazwijmy ja dy-
stynktywna, polegajacej na odrdéznianiu towaréw lub ustug pochodzacych
od zwiazku przedsigbiorcéw powiazanych ze soba gospodarczo lub praw-
nie, ktérym udzielone zostalo wspolne prawo ochronne (tzw. zrédto pocho-
dzenia w szerokim rozumieniu) od towaréw lub ustug oznaczonych innym
znakiem albo nieoznaczonych zadnym znakiem pochodzacych od innego
przedsiebiorcy lub zwigzku przedsigbiorcow!!.

w Swietle ustawy Prawo wlasnosci przemystowej, [w:] Ksigga pamigtkowa z okazji 85-lecia
ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 121 i nast.; U. Prominska,
[w:] A. Nowicka, M. Pozniak-Niedzielska, U. Prominska, H. Zakowska-Henzler (red.),
Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2004, s. 227-228.

1 Odnosnie funkeji znaku towarowego na gruncie PrWiP zob. m.in. J. R. Antoniuk,
Funkcje znaku towarowego w Internecie, Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, seria:
Organizacja i Zarzadzanie, z. 24, Gliwice 2004, s. 163 i nast.; R. Skubisz, Funkcje znakéw
towarowych, [w:] Ksiega pamigtkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce,
Warszawa 2001, s. 163 i nast.; R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych, op. cit., s. 3-6.
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3. Przestanki udzielenia wspolnego prawa ochronnego

Tresci cytowanego wyzej art. 122 ust. 1 in fine PrWIP wprowadza dwie nega-
tywne przestanki, ktérych istnienie uniemozliwia udzielenie kilku przedsie-
biorcom wspdlnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Pierwsza z nich stanowi wymdg, aby uzywanie znaku nie bylo sprzeczne
z interesem publicznym. Jak wskazuje U. Prominska: ,,Majac na wzgledzie in-
teres publiczny, a wigc nie interes jednostkowy poszczegdlnych przedsiebior-
cow, trzeba ocenic, czy réwnoczesne uzywanie takiego samego znaku towaro-
wego przez kilku przedsigbiorcéw nie zagraza konkurencji, czy nie prowadzi
do jej ograniczenia. Interes publiczny wyraza si¢ bowiem w zachowaniu kon-
kurengji, jej prawidlowym i efektywnym funkcjonowaniu oaz zapewnieniu
przejrzystosci rynku”",

Druga z nich stanowi natomiast wymag, aby uzywanie znaku towarowego,
na ktéry udzielone zostalo wspdlne prawo ochronne, przez kilku przedsigbior-
cow nie mialo na celu wprowadzenia odbiorcow w blad, w szczegdlnosci co do
charakteru, przeznaczenia, jakosci, wlasciwosci lub pochodzenia towar6w.

4. Regulamin znaku

Przepis art. 122 ust. 2 PrWiP wprowadza obowigzek przyjecia przez wspot-
uprawnionych przedsigbiorcow tzw. regulaminu znaku okre$lajacego zasady
uzywania znaku w oparciu o wspélne prawo ochronne na znak towarowy. Re-
gulamin ten winien by¢ zalaczony do zgloszenia znaku w Urzedzie Patento-
wym w celu uzyskania wspdlnego prawa ochronnego (art. 138 ust. 3 PrwWiP).
Regulamin znaku stanowi¢ moze zalacznik do umowy o wspdlnosci prawa
ochronnego zawartej przez ubiegajacych sie o uzyskanie prawa przedsiebior-
cow, o ktérej wspomina art. 159 ust. 2 PrW1P. Przepisy PrWIP nie wymaga-
ja dla takiej umowy zadnej formy szczegdlnej. Co wiecej, zarébwno Prwitp,
jak i przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych' nie
naktadajg na zgtaszajacych obowiazku przedlozenia umowy wraz ze zgtosze-
niem, wobec czego moze ona by¢ zawarta w formie ustnej. Natomiast § 10
cyt. wyzej rozporzadzenia wskazuje, iz regulamin znaku nie powinien prze-
kraczac trzech stron maszynopisu, a poszczegdlne postanowienia regulaminu
winny by¢ numerowane kolejnymi liczbami arabskimi.

Przepis art. 138 ust. 4 PrWiP wskazuje, iz regulamin znaku powinien
okresla¢ m.in. sposéb uzywania znaku, wspolne wtasciwosci towardw, dla
ktorych oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych wta$-

12 Por. U. Prominska, Prawo wlasnosci przemystowej, op. cit., s. 217.
3 DzU z 2002 r. nr 115, poz. 998.
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ciwosci oraz skutki naruszenia postanowien regulaminu. Koniecznos¢ spo-
rzadzenia regulaminu oraz obligatoryjne elementy, jakie powinien on zawie-
ra¢ wskazuja, iz udzielenie wspdlnego prawa ochronnego uwarunkowane jest
nawigzaniem pomiedzy przedsiebiorcami wnoszacymi o rejestracje znaku
zwigzku tak prawnego, jak i gospodarczego. Zwiagzek prawny wyraza si¢ w ko-
niecznosci zawarcia umowy o wspdlnosci prawa ochronnego oraz sporzadze-
niu regulaminu znaku, za$ gospodarczym w ujednoliceniu sposobu uzywania
znaku, wlasciwosci oznaczanych nim towardw oraz zasad kontroli tych wtas-
ciwosci.'* Powyzszy warunek stanowi odzwierciedlenie stanowiska wyraza-
nego kilkakrotnie przez Komisj¢ Odwotawczg przy Urzedzie Patentowym na
gruncie ZnTowU, wskazujacs, iz ,,0 rejestracj¢ jednego znaku moze sie ubie-
gac wiecej wspolzglaszajacych pod warunkiem, Ze ubiegaja si¢ oni o rejestra-
cje znaku dla jednego przedsigbiorstwa badz przedsiebiorstw ze sobg w spo-
sob szczegolnie uzasadniony zwigzanych™'.

5. Uzywanie znaku i czynno$ci zachowawcze

Przepis art. 159 ust. 1 PrW1iP wskazuje, iz wspotuprawniony z prawa ochron-
nego na znak towarowy moze bez zgody pozostalych wspotuprawnionych
uzywac¢ znaku towarowego we wlasnym zakresie oraz dochodzi¢ roszczen
z powodu naruszenia prawa ochronnego. Natomiast w zakresie nieuregulo-
wanym w PrwiP do wspdlnego prawa ochronnego stosuje sie, o ile umowa
o wspolnosci prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywil-
nego o wspotwlasnosci w czedciach utamkowych (art. 159 ust. 2 PrwiPp).
Regulacja art. 159 ust. 1 PrW1P in principio upowazniajaca wspdtupraw-
nionego do uzywania znaku towarowego stanowi lex specialis w stosunku do
normy art. 206 k.c., ktéra uprawnia wspodtwlasciciela do korzystania z rze-
czy w takim zakresie, jaki daje si¢ pogodzi¢ z korzystaniem z rzeczy przez
pozostalych wspotwlascicieli. Uprawnienie wspétwlasciciela do korzystania
z przedmiotu wspotwlasnosci doznaje na gruncie art. 206 k.c. ograniczenia
ze wzgledu na ochrong intereséw pozostalych wspotwlascicieli, albowiem
kazdemu z nich przystuguja takie same prawa. Ograniczenie to przejawia si¢
w konieczno$ci respektowania przez wspotwlasciciela faktu wspotkorzystania
z rzeczy wspolnej przez pozostatych wspolwlascicieli. Sytuacja taka nie ma
natomiast miejsca w przypadku znaku towarowego, gdyz ten moze by¢ uzy-
wany przez kazdego ze wspotuprawnionych samodzielnie w pelnym zakresie.

" Por. U. Prominska, Prawo wlasnosci przemystowej, op. cit., s. 217-218.

5 Tak Komisja Odwolawcza m.in. w orzeczeniu z dnia 21 marca 1994 r. (Odw.
1556/93). Cyt. za R. Skubisz, Prawo znakdw towarowych, op. cit., s. 44; E. Wojcieszko-
-Gluszko, op. cit., s. 45.
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W uzywaniu tym uprawniony z prawa ochronnego ograniczony jest jedynie
trescig regulaminu znaku, ktory okreséla¢ winien sposob jego uzywania. Uzy-
wanie to polega¢ bedzie m.in. na umieszczaniu znaku przez wspétuprawnio-
nego na towarach objetych wspdlnym prawem ochronnym lub ich opako-
waniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie
lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obro-
tu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem, jak réwniez
umieszczaniu znaku na dokumentach zwiazanych z oferowaniem lub wpro-
wadzeniem towaréw do obrotu lub zwigzanych z oferowaniem lub $wiad-
czeniem ustug, wreszcie postugiwaniu si¢ nim w celach reklamy (art. 154
Prwip).

Przepis art. 159 ust. 1 in fine PrWIP przyznajacy wspétuprawnionemu ze
wspolnego prawa ochronnego na znak towarowy uprawnienie do dochodze-
nia roszczen z powodu naruszenia prawa ochronnego stanowi lex specialis
w stosunku do przepisu art. 209 k.c., ktory upowaznia wspdtwlasciciela do
dokonywania wszelkich czynnosci i dochodzenia wszelkich roszczen, ktére
zmierzaja do zachowania wspolnego prawa (tzw. czynnosci zachowawcze).
Bez watpienia, wspétuprawnionemu przystuguje upowaznienie do wytocze-
nia, po mysli art. 296 ust. 1 zd. 1 PrW1P, powddztwa o zaniechanie narusze-
nia oraz usunigcie jego skutkow, za$ zgodnie z art. 296 ust. 1 zd. 2 w zw. z art.
287 ust. 2 PrWIP wspotuprawniony dochodzi¢ moze ogloszenia w prasie sto-
sownego o$wiadczenia, a takze, jesli naruszenie jest zawinione, zaptaty odpo-
wiedniej kwoty pieni¢znej na rzecz jednej z organizacji spotecznych, do kto-
rych zakresu dzialania nalezg sprawy popierania wlasnosci przemystowe;.

Natomiast pewne watpliwosci powsta¢ moga w odniesieniu do przystugu-
jacych wspotuprawnionemu w oparciu o art. 296 ust. 1 zd. 1 PrW1P roszczen
o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz naprawienie szkody na
zasadach ogdlnych's. Nalezy przyja¢, iz w ramach tych roszczen wspotupraw-
niony moze dochodzi¢ wydania catosci bezpodstawnie uzyskanych korzysci
i catosci odszkodowania, a nie jedynie w czgéci odpowiadajacej jego udzia-
lowi we wspdlnym prawie ochronnym. Za interpretacjg taka przemawia
ratio legis, jakim jest skupienie w reku wspoétuprawnionego wszystkich,
i w pelnym rozmiarze, instrumentéw koniecznych do ochronny wspolnego
prawa. W przypadku takim wspdétuprawniony bedzie wystepowal w stosunku
do pozostalych uprawnionych ze wspolnego prawa jako zastepca posredni,
a dokonane przez niego czynnosci wywolywaé beda bezposrednio skutki
w sferze prawnej pozostalych wspdtuprawnionych. W konsekwencji be-

' Odnosnie przystugujacych uprawnionemu roszczen z tytulu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy zob. blizej J. R. Antoniuk, Roszczenia z tytutu naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy, MoP 2004, nr 15, s. 685 i nast.
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dzie on zobowigzany do wydania odzyskanych korzysci lub odszkodowa-
nia pozostalym wspdtuprawnionym w cz¢sciach, w jakich partycypuja oni
we wspolnym prawie'’.

Natomiast w oparciu o art. 209 k.c. wspétuprawniony upowazniony be-
dzie do samodzielnego dokonywania wszelkich innych czynnos$ci zmierza-
jacych do zachowania wspélnego prawa m.in. uiszczania oplat zwigzanych
z utrzymaniem wspolnego prawa ochronnego w Urzedzie Patentowym, wy-
stepowania z obrong tego prawa w przypadku wniosku o jego uniewaznie-
nie'® lub zlozenia wniosku o przedtuzenie czasu trwania wspolnego prawa
ochronnego.

6. Rozporzadzenie wsp6lnym prawem ochronnym
oraz udzialem w nim

Wspolne prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne (art. 162 ust. 1 zd.
1 PrWiP). Do jego przeniesienia wymagana jest forma pisemna ad solemnia-
tem (art. 162 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 67 ust. 2 PrW1P). Przeniesienie to staje
si¢ skuteczne wobec 0s6b trzecich z chwilg jego wpisu do rejestru znakéw to-
warowych (art. 162 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 67 ust. 3 PrWiP). W mys] art. 199
zd. 1 k.c. in principio w zw. z art. 159 ust. 2 PrWiP do rozporzadzenia wspol-
nym prawem ochronnym potrzebna jest zgoda wszystkich wspétuprawnionych.
W przypadku braku takiej zgody wspdtuprawnieni, ktérych udziaty wynosza co
najmniej potowe, moga zadac rozstrzygnigcia przez sad, ktory orzeknie, majac
na wzgledzie cel rozporzadzenia oraz interesy wszystkich wspétuprawnionych
(art. 199 zd. 2 k.c. w zw. z art. 159 ust. 2 PrW1P). Regulacja art. 199 k.c. odnosi
si¢ réwniez do czynnosci, ktdre przekraczajg zakres zwyklego zarzadu. W ich ra-
mach miesci si¢ m.in. ustanowienie uzytkowania na wspélnym prawie ochron-
nym (art. 265 k.c.), obcigzenie go zastawem (art. 327 i nast. k.c.),”” a takze, jak
nalezy przyja¢, udzielenie licencji do uzywania znaku objetego prawem wsp6l-
nym?.

W mys] art. 198 k.c. kazdy ze wspotwlascicieli moze rozporzagdzaé swoim
udziatlem bez zgody pozostalych wspotwlascicieli. Wytom w tej regule wpro-
wadza przepis art. 162 ust. 5 PrW1P, ktéry uzaleznia skuteczno$¢ przeniesie-
nia udzialu we wspdlnym prawie ochronnym od zgody pozostatych wspot-

17 Por. M. Uliasz, Czynnosci zachowawcze (art. 209 k.c.) w $wietle orzecznictwa Sgdu
Najwyzszego, PS 2004, nr 4, s. 80.

'8 Por. E. Wojcieszko-Gluszko, op. cit., s. 77.

* Odnosnie ustanowienia zastawu na prawie ochronnym na znak towarowy zob. bli-
zej P. Stec, Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelnosci a prawa na dobrach niematerialnych,
PUG 2004, nr 4, s. 14 i nast.

2 Por. E. Wojcieszko-Gluszko, op. cit., s. 77.
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uprawnionych. Natomiast nie wydaje si¢, aby zgoda taka potrzebna byta do
ustanowienia uzytkowania na udziale we wspolnym prawie ochronnym lub
obcigzenia go zastawem?'.

Wreszcie, wspotuprawniony moze zrzec si¢ swojego udzialu we wspdlnym
prawie ochronnym, co spowoduje jego przejscie na pozostatych wspotupraw-
nionych i proporcjonalne zwigkszenie si¢ ich udzialéw (art. 168 ust. 3 PrwiP).

7. Podsumowanie

Reasumujac powyzsze rozwazania, zabieg wprowadzenia przez ustawodawce
do PrW1P instytucji wspolnego prawa ochronnego nalezy oceni¢ pozytywnie.
Jednakze nowa regulacja, pomimo ze rozwiewa dotychczasowe kontrowersje
wokoét dopuszczalnosci rejestracji jednego znaku towarowego na rzecz kilku
przedsigbiorcow, niesie za sobg pewne watpliwosci dotyczace zwtaszcza od-
powiedniego stosowania do wspolnego prawa ochronnego przepiséw Kodek-
su cywilnego o wspotwlasnosci w czesciach utamkowych.
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