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Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcê
w przypadku naruszenia przez osobê trzeci¹ prawa

z rejestracji znaku towarowego
(analiza prawnoporównawcza)

1. Wprowadzenie

Znak towarowy to dobro maj¹tkowe, którego wartoœæ wyra¿a siê
w korzyœciach, jakie p³yn¹ dla uprawnionego ze stosowania go dla od-
ró¿nienia towarów b¹dŸ us³ug pochodz¹cych z innego przedsiêbiorstwa.
Poprzez stosowanie znaku w obrocie uzyskuje on pewn¹ renomê, która
pozwala prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zwiêkszenie zysku
i stabilizacjê na rynku.

Korzyœci, jakie przynosi znak zwiêkszaj¹ siê, gdy osi¹ga on s³awê,
która przyci¹ga konsumentów w wiêkszym stopniu ni¿ inne marki. Wzrost
pozycji na rynku pozwala na zainteresowanie siê znakiem potencjalnych
licencjobiorców, którzy w ten sposób mog¹ ³atwiej sprzedaæ swoje towary
czy us³ugi, nie ponosz¹c kosztów zwi¹zanych z jego wypromowaniem.
Wraz ze wzrostem owego zainteresowania zwiêksza siê tak¿e ryzyko
naruszania praw do znaku.

Zjawisko wykorzystywania cudzej popularnoœci czy renomy prowadzi
do utraty wiarygodnoœci, bêd¹c zarazem Ÿród³em nieuzasadnionych korzyœci
dla bezpodstawnie u¿ywaj¹cych znaku. Jest ono potencjalnym zagro¿e-
niem dla powodzenia umów licencyjnych, która maj¹ za zadanie zwiêk-
szyæ sprzeda¿ towarów czy us³ug pochodz¹cych od innego przedsiêbior-
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cy ni¿ uprawniony z rejestracji. Czêsto bowiem zdarza siê, ¿e licencjo-
dawca nie jest zorientowany, czy dosz³o do naruszenia prawa do znaku,
w zwi¹zku z czym powstaje mo¿liwoœæ zak³ócenia realizacji celu umowy
licencyjnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, kwestia obrony praw licencjobiorcy jest
jak najbardziej aktualna i wymaga spojrzenia na nasze regulacje z punktu
widzenia standardów Wspólnot Europejskich. Jest to bowiem wa¿ny
element nowoczesnego obrotu gospodarczego, maj¹cy na celu zabezpie-
czenie przedsiêbiorców przed nieuczciw¹ konkurencj¹, dlatego niniejszy
artyku³ jest prób¹ analizy porównawczej prawa w³asnoœci przemys³owej
i prawa wspólnotowego na tle prawa poszczególnych krajów piêtnastki.

2. Wspólnotowe prawo znaków towarowych

W zwi¹zku z akcesj¹ do Unii Europejskiej, Polska na mocy art. 66,
art. 68 i art. 69 Uk³adu Europejskiego zobowi¹zana jest zapewniæ taki
poziom ochrony w dziedzinie w³asnoœci intelektualnej, jaki istnieje we
Wspólnocie. Powy¿sze odnosi siê tak¿e do omawianej tematyki, gdy¿ w
œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów zaszeregowanie naruszeñ prawa do
znaku i ewentualnej ochrony licencjobiorcy nie budzi w¹tpliwoœci.

Podstawowymi aktami prawa europejskiego reguluj¹cymi materiê prawa
znaków towarowych s¹: Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia
21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw Pañstw Cz³on-
kowskich dotycz¹cych znaków towarowych1 i Rozporz¹dzenie Rady z
dnia 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym Wspólnoty2.

Oba te akty wprowadzaj¹ pewne standardy uregulowañ w najwa¿-
niejszych dziedzinach prawa znaków towarowych. Odzwierciedlaj¹ ak-
tualne tendencje w tym zakresie, stanowi¹c Ÿród³o inspiracji dla poszcze-
gólnych ustawodawców krajowych, jak i wskazówki dla orzecznictwa
i doktryny. W pañstwach Wspólnoty, jak i w pañstwach kandyduj¹cych,
Dyrektywa nie ma mocy bezpoœrednio obowi¹zuj¹cej, przy czym jej
postanowienia musz¹ byæ implementowane do prawa krajowego i byæ

1 Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbli¿ania ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych znaków towarowych, OJ 1989,
nr L 40, dalej cytowana jako Dyrektywa

2 Rozporz¹dzenie Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym
Wspólnoty, OJ 1994, nr L 11/1, dalej cytowane jako Rozporz¹dzenie.
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z ni¹ w pe³ni zgodne, Rozporz¹dzenie zaœ obowi¹zuje bezpoœrednio tylko
w krajach cz³onkowskich i nie wymaga ¿adnych dodatkowych ustaw.

Jako ¿e Polska nie jest jeszcze cz³onkiem Unii, nie jest zwi¹zana
Rozporz¹dzeniem. Jest ono dla nas prawem obcym, które stanie siê czêœci¹
naszego porz¹dku prawnego po przyjêciu do Unii. Dyrektywa zosta³a zaœ
w ca³oœci implementowana do uchwalonej 30 czerwca 2000 r. ustawy
– Prawo w³asnoœci przemys³owej3.

Pewne kwestie dotycz¹ce omawianej tematyki nie s¹ uregulowane w
Dyrektywie, w zwi¹zku z czym nie zawiera ich tak¿e ustawa, dlatego
podstawowe znaczenie w tym zakresie bêdzie mia³o Rozporz¹dzenie, które,
mimo ¿e jest dla nas prawem obcym, wyznacza pewne wskazówki in-
terpretacyjne. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e w pañstwach Wspólnoty akt
ten nie wy³¹cza ani nie zastêpuje ustawodawstw krajowych, stanowi¹c
niezale¿ne Ÿród³o ochrony dla europejskiego znaku towarowego. Na ob-
szarze Unii wystêpuj¹ cztery rodzaje znaków: znaki krajowe, znaki o
miêdzynarodowej rejestracji, znaki notoryjne i europejski znak towarowy.

Oznacza to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ, aby w poszczególnych pañstwach
Wspólnoty dana instytucja by³a uregulowana odmiennie. Jednym z przy-
k³adów jest w³aœnie mo¿liwoœæ wyst¹pienia licencjobiorcy z roszczeniami
przeciwko naruszycielowi prawa z rejestracji. Zanim jednak uregulowania
te zostan¹ przedstawione, wyjaœnienia wymagaj¹ pewne kwestie wstêpne.

3. Licencja na u¿ywanie znaku towarowego

W prawie europejskim, w myœl art. 8 Dyrektywy i art. 22 Rozpo-
rz¹dzenia, licencja na u¿ywanie znaku towarowego to umowa pomiêdzy
osob¹ uprawnion¹ z rejestracji znaku towarowego (licencjodawc¹) a inn¹
osob¹ (licencjobiorc¹). Stosownie do niej licencjodawca zezwala licen-
cjobiorcy na u¿ywanie chronionego znaku towarowego w obrocie.

W prawie polskim regulacja umowy licencyjnej upowa¿niaj¹cej do
korzystania ze znaku towarowego znajduje siê w art. 163 ustawy. Wed³ug
tego przepisu w zw. z art. 76 oraz art. 78 i 79 ustawy, uprawniony z tytu³u
znaku towarowego mo¿e udzieliæ innej osobie upowa¿nienia do u¿ywania

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej, (Dz.U. z 2001 r.
Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej cytowana jako ustawa. Wesz³a ona w ¿ycie 22 sierpnia
2001 r., uchylaj¹c m.in. ustawê z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U.
Nr 5, poz. 17).
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tego znaku, zawieraj¹c z ni¹ umowê licencyjn¹. Termin „licencja” oznacza
wiêc zezwolenie podmiotu uprawnionego udzielone innej osobie do do-
konywania czynnoœci prawnych lub faktycznych, przys³uguj¹cych w
zasadzie wy³¹cznie licencjodawcy. Na skutek udzielenia licencji adresat
tego upowa¿nienia nabywa uprawnienie do korzystania ze znaku towa-
rowego zarejestrowanego w Urzêdzie Patentowym4.

Licencje na u¿ywanie zarejestrowanych znaków towarowych dzieli siê
zazwyczaj na wy³¹czne i niewy³¹czne, pe³ne i niepe³ne, dobrowolne i
przymusowe, pasywne i aktywne5. Dla rozwa¿enia kwestii mo¿liwoœci
wystêpowania przez licencjobiorcê z powództwem o naruszenie prawa
ochronnego pewne znaczenie ma podzia³ licencji na wy³¹czne i niewy-
³¹czne. Licencje wy³¹czne polegaj¹ na tym, ¿e licencjodawca zezwala
licencjobiorcy na u¿ywanie znaku towarowego i jednoczeœnie zobowi¹-
zuje siê do nieudzielania dalszych licencji w tym zakresie. Ponadto licencja
wy³¹czna mo¿e przewidywaæ, ¿e dodatkowo licencjodawca zobowi¹zuje
siê do nieu¿ywania znaku towarowego, natomiast wszystkie inne umowy
licencyjne s¹ licencjami niewy³¹cznymi.

Ponadto, ze wzglêdu na omawiana tematykê, podstawow¹ rolê od-
grywa tak¿e podzia³ licencji na wpisane i nie wpisane do rejestru.

4. Charakter wpisu licencji do rejestru

Kwestia ochrony znaków towarowych wi¹¿e siê bezpoœrednio z faktem
ich zarejestrowania w odpowiednim urzêdzie6. Dany przedsiêbiorca uzyskuje
prawo wy³¹cznego u¿ywania znaku w momencie wydania przez ten urz¹d
œwiadectwa ochronnego. Ochrona prawa podmiotowego zale¿y od jego
wpisu do rejestru7.

Rejestr znaków towarowych jest wiêc jednym z rejestrów urzêdo-
wych, którego funkcja polega na ujawnieniu istnienia i treœci okreœlonych

4 S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] System prawa w³asnoœci intelektualnej, t. III, Prawo wyna-
lazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski,  Wroc³aw-Warszawa 1990, s. 458.

5 Szerzej na ten temat zob. np. S. S o ³ t y s i ñ s k i, Licencje na korzystanie z cudzych
rozwi¹zañ technicznych, Warszawa 1970, s. 180 i nast.; R. S k u b i s z, Prawo znaków
towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 155.

6 W Polsce organem takim jest Urz¹d Patentowy. Jego zadania i organizacjê normuje
ustawa.

7 Inaczej przedstawia siê kwestia znaków powszechnie znanych, które podlegaj¹ ochronie
bez koniecznoœci wpisu do rejestru. Szerzej na ten temat zob. E.Wo j c i e s z k o - G ³ u s z -
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praw, nale¿¹cych do konkretnych podmiotów. Jak wszystkie rejestry
urzêdowe, stanowi on podstawowe Ÿród³o informacji o faktach maj¹cych
istotne znaczenie w obrocie prawnym. Podmioty uczestnicz¹ce w ob-
rocie, opieraj¹c swoje postêpowanie na za³o¿eniu, ¿e okolicznoœci ujaw-
nione w rejestrze s¹ prawdziwe, mog¹ ¿ywiæ uzasadnione przekonanie,
ich dzia³ania nie oka¿¹ siê prawnie wadliwe z powodu braku przes³anek,
których istnienie wynika³o z treœci wpisu8.

W literaturze zgodnie przyjmuje siê, ¿e wpis licencji do rejestru co do
zasady nie ma wp³ywu na treœæ stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony
umowy licencyjnej. Ma on znaczenie w stosunkach licencjobiorcy z
osobami trzecimi9. Pewnym wyznacznikiem tego rozumowania jest art.
23 w zw. z art. 22 Rozporz¹dzenia. Nie uzale¿niaj¹c wa¿noœci czynnoœci
prawnej licencji od wpisu do rejestru, przewiduje on, ¿e jej skutecznoœæ
wobec osób trzecich nastêpuje dopiero po dokonaniu wpisu do odpo-
wiedniego rejestru.

Jako ¿e Dyrektywa milczy na ten temat, na gruncie poszczególnych
prawodawstw europejskich zagadnienie rejestracji umowy licencyjnej
odbiega od siebie. Wiêkszoœæ regulacji, œladem Rozporz¹dzenia, nie wymaga,
by licencjobiorca rejestrowa³ umowê, od wpisu do rejestru uzale¿niaj¹c
jedynie powstanie pewnych skutków prawnych10. S¹ tak¿e ustawodaw-
stwa przewiduj¹ce, ¿e wa¿noœæ umowy zale¿y od dokonania wpisu
w rejestrze11 oraz takie, które w zwi¹zku z wpisem do rejestru nie wi¹¿¹
¿adnych skutków prawnych12.

k o, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle
prawnoporównawczym, ZNUJ seria PWiOWI 1995, z. 65.

8 A. K u b a s, Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego, ZNUJ seria PWiOWI
1974, z. 1, s. 337

9 Zob. np. R. S k u b i s z, Prawo..., s. 159 i nast.; U. P r o m i ñ s k a, Ustawa o znakach
towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 65 i nast.; S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] System...,
s. 471 i nast.

10 Np. jednolite prawo krajów Beneluksu z dnia 19 marca 1962 r. o znakach towa-
rowych w art. 11 lit. C przewiduje, ¿e licencjobiorca mo¿e dochodziæ roszczeñ przeciwko
osobom naruszaj¹cym znak tylko wtedy, gdy licencja jest wpisana do rejestru, http://
clea.wipo.int/ (16.10.2002 r.).

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

12 Skutków wpisu licencji znaków towarowych do rejestru nie przewiduje np. francuski
kodeks w³asnoœci intelektualnej z dnia 1 lipca 1992, http://clea.wipo.int/ (16.10.2002 r.).
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Polski ustawodawca, inaczej ni¿ to by³o na gruncie ustawy z 1985 r.,
nie uzale¿nia obecnie expressis verbis skutecznoœci licencji wobec osób
trzecich od jej wpisu do rejestru. Ustawa przewiduje bowiem mo¿liwoœæ
dokonania wpisu. Wychodz¹c jednak z ogólnych za³o¿eñ prawa zobo-
wi¹zañ, nale¿y stwierdziæ, ¿e licencja ma jedynie charakter obligacyjny,
w zwi¹zku z czym bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec
osób trzecich. Wraz z wpisem uprawnienia licencjobiorcy uzyskuj¹ pewne
w³aœciwoœci prawa bezwzglêdnego, mimo ¿e nie mieszcz¹ siê one w
sferze pojêciowej praw wy³¹cznych.

Mo¿liwoœæ dokonaniu wpisu przewiduje art. 163 ust. 1 w zw. z art.
76 ust. 6 ustawy. Stosownie do jego treœci, licencja podlega wpisowi na
wniosek zainteresowanego. Wydaje siê, ¿e interes ten ma przede wszyst-
kim licencjobiorca. Powodów jego wpisu mo¿e byæ co najmniej kilka.
Przede wszystkim chodzi tu jednak o uzyskanie uprawnienia do docho-
dzenia roszczeñ z powodu naruszenia prawa wy³¹cznego, jak te¿ o
ostro¿noœæ na wypadek niewywi¹zania siê przez licencjodawcê z zobo-
wi¹zania nieudzielania innym osobom dalszych licencji13.

Jak wiêc widaæ, zagadnienie charakteru wpisu licencji do rejestru
znaków towarowych na gruncie poszczególnych systemów prawnych
przedstawia siê odmiennie. Skutki powy¿szych odmiennoœci uwidaczniaj¹
siê szczególnie w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak to-
warowy, w zwi¹zku z czym praktyczne znaczenie dla dalszych rozwa¿añ
ma wyjaœnienie tak¿e i tej kwestii.

5. Naruszenie prawa do znaku towarowego

Konkurencja na rynku gospodarczym powoduje, ¿e coraz czêœciej
zdarzaj¹ siê przypadki naruszeñ praw podmiotowych. Mo¿liwoœæ szyb-
kiego zysku zachêca niektórych przedsiêbiorców do podejmowania dzia³añ,
które w œwietle przepisów nale¿y uznaæ za niedopuszczalne. Jednym z
najczêœciej spotykanych naruszeñ w obrocie gospodarczym jest bezpraw-
ne u¿ywanie cudzego znaku towarowego, które nieuczciwym przedsiê-
biorcom pozwala na szybkie zdobycie klienteli. Zdarzaj¹ siê tak¿e przy-
padki nieumyœlnych naruszeñ tych praw, co wynika z braku œwiadomoœci

13 Z.M i k l a s i ñ s k i, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 126.
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przedsiêbiorców. Czêsto nie zdaj¹ oni sobie bowiem sprawy z tego, ¿e
oferuj¹c na rynku pewne towary mog¹ naruszaæ czyjeœ prawa podmio-
towe, dlatego dla dalszych rozwa¿añ konieczne jest ustalenie zakresu
pojêcia „naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy”.

Wczeœniej nale¿y wyjaœniæ znaczenie terminu „u¿ywanie znaku towa-
rowego”, co pozwoli na okreœlenie, jakie dzia³ania osób trzecich, doko-
nywane bez zgody uprawnionego z rejestracji, mog¹ byæ uwa¿ane za
naruszanie prawa. W tym zakresie nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ to ró¿ne
przypadki czynnego pos³ugiwania siê znakiem w obrocie. Do tych czyn-
noœci nale¿y np. umieszczanie znaku na towarach objêtych rejestracj¹ lub
na ich opakowaniu i wprowadzanie tych towarów do obrotu czy pos³u-
giwanie siê znakiem w celu reklamy14. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ka¿dy
przypadek nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, mo¿na stwierdziæ, ¿e naruszenie prawa
ochronnego polega na bezprawnym wykonaniu czynnoœci, która jest
zastrze¿ona dla uprawnionego z rejestracji znaku. W doktrynie pojêcie to
jest rozumiane doœæ spójnie, gdy¿ wszyscy komentuj¹cy za element
konstytutywny naruszenia uznaj¹ wkroczenie w sferê wy³¹cznoœci upraw-
nionego z rejestracji15. Dla wyst¹pienia naruszenia wystarczy wskazaæ,
¿e nast¹pi³o bezprawne oznaczenie towaru cudzym znakiem towarowym,
bez koniecznoœci wprowadzenia towarów do obrotu.

Zarówno Dyrektywa, jak i Rozporz¹dzenie definiuje postacie zjawi-
skowe naruszenia16. Podobnie post¹pi³ tak¿e i nasz ustawodawca. Z treœci
art. 296 ust. 2 ustawy wynika, ¿e sposób bezwzglêdny naruszenia prawa
ochronnego polega na bezprawnym u¿ywaniu identycznego znaku na
identycznych towarach, zaœ ze sposobem wzglêdnym naruszenia mamy
do czynienia, gdy istnieje jakakolwiek ró¿nica miêdzy znakami zarejestro-
wanymi dla okreœlonych towarów, a znakami u¿ywanymi bezprawnie dla
towarów identycznych lub podobnych. W drugim przypadku, do stwier-

14 Zob. np. art. 154 ustawy.
15 Szerzej na temat naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zob. np. J. K o -

c z a n o w s k i, Funkcje i ochrona znaków towarowych, ZN UJ seria PWiOWI 1976, z. 8,
s. 118 i nast.; M. K ê p i ñ s k i, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia
stanowi¹ce przedmiot praw wy³¹cznych, rejestracja, zakres wy³¹cznoœci), SC 1974, t. 22,
s. 208 i nast.; U. P r o m i ñ s k a, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treœæ i naruszenie,
£ódŸ 1994, s. 93 i nast.; R. S k u b i s z, Prawo..., s. 167 i nast.

16 Art. 5 Dyrektywy, art. 9 Rozporz¹dzenia.
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dzenia naruszenia prawa ochronnego konieczne jest tak¿e przeprowadze-
nie dowodu, ¿e takie ró¿ni¹ce siê u¿ywanie znaku towarowego mo¿e
wprowadzaæ w b³¹d nabywców, polegaj¹cy w szczególnoœci na skoja-
rzeniu miêdzy nimi17.

Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa odrêbnie definiuje naruszenie renomowanego
znaku towarowego. W tym zakresie ochronê uzale¿nia od u¿ycia znaku
identycznego lub podobnego, przy czym musi to byæ szkodliwe dla
odró¿niaj¹cego charakteru b¹dŸ renomy znaku wczeœniejszego wzglêdnie
musi istnieæ mo¿liwoœæ przyniesienia u¿ywaj¹cemu nienale¿nej korzyœci.

6. Dopuszczalnoœæ drogi s¹dowej

Logiczn¹ konsekwencj¹ naruszenia prawa do znaku jest wszczêcie
przez osobê uprawnion¹ procedury ochronnej, co najczêœciej prowadzi
do wniesienia pozwu do s¹du powszechnego. Jedn¹ z najwa¿niejszych
przes³anek procesowych jest dopuszczalnoœæ drogi s¹dowej. Niewyst¹-
pienie tej przes³anki powoduje koniecznoœæ odrzucenia pozwu przez s¹d.
Z pojêciem tym wi¹¿e siê pojêcie niedopuszczalnoœci drogi s¹dowej, sta-
nowi¹ce jedn¹ z podstaw odrzucenia pozwu lub te¿ niewa¿noœci postê-
powania18. Niedopuszczalnoœæ mo¿e byæ trwa³a b¹dŸ czasowa, przy czym
ta druga wynika ze szczególnych uregulowañ ustawowych, przewidu-
j¹cych przed wniesieniem pozwu spe³nienia okreœlonych przes³anek19.

Zasad¹ prawodawstw europejskich w tym zakresie jest dopuszczal-
noœæ drogi s¹dowej. Podobne rozwi¹zanie znajduje siê w naszej ustawie,
która zak³ada dopuszczalnoœæ drogi s¹dowej w sprawach roszczeñ
cywilnoprawnych z zakresu ochrony w³asnoœci przemys³owej. W myœl
przepisu art. 283, sprawy dotycz¹ce powy¿szych roszczeñ rozstrzygane
s¹ w trybie postêpowania cywilnego na zasadach ogólnych. Z art. 284

17 Dla wyjaœnienia tej kwestii zob. np. orzeczenie S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia
14 marca 1991 r. I Acr 23/91, który stwierdzi³, ¿e  „Zbie¿noœæ dŸwiêkowa nazwy firmy:
„Interagra” i „Interabra” mo¿e powodowaæ u konsumentów pomy³ki co do tego, z któr¹
z tych firm wchodz¹ w stosunki handlowe, zw³aszcza gdy poza zbie¿noœci¹ brzmienia
nazwy wystêpuje równie¿ powa¿na zbie¿noœæ graficzna znaków. W takiej sytuacji powód
jako uprawniony z tytu³u rejestracji znaku towarowego „Interagra” ma prawo domagania
siê, aby s¹d zakaza³ pozwanemu u¿ywania nazwy „Interabra” w obrocie gospodarczym.”,
OSP 1991, nr 11, s. 281.

18 W myœl przepisów art. 199 § 1 pkt 1 i art. 379 pkt 1 k.p.c.
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pkt 6 ustawy wynika zaœ, ¿e postêpowanie to stosuje siê tak¿e do spraw
o naruszenie prawa ochronnego.

Osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zosta³o naruszone,
lub osobie, której ustawa na to zezwala, zazwyczaj przys³uguj¹ roszczenia
o zaniechanie naruszenia, usuniêcie jego skutków, wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzyœci, naprawienie szkody, og³oszenie w prasie stosow-
nego oœwiadczenia i zap³atê odpowiedniej kwoty pieniê¿nej na rzecz
okreœlonej organizacji. Takie roszczenia przewiduje równie¿ i nasza usta-
wa, co wynika z art. 296 ust. 1.

Nieco inaczej przedstawia siê kwestia ochrony znaków powszechnie
znanych. W porównaniu do ochrony praw zarejestrowanych jest ona
ograniczona. Korzystaj¹cemu z takiego znaku s³u¿y jedynie roszczenie o
zaniechanie (por. np. art. 301 ustawy).

Kr¹g osób uprawnionych do wytaczania powództwa przeciwko na-
ruszaj¹cemu prawo ochronne zamyka siê na uprawnionym z rejestracji
i osobie, której stosowna ustawa na to zezwala. Tak¹ osob¹ w wiêkszoœci
ustawodawstw jest licencjobiorca20. Zazwyczaj w jego przypadku do-
puszczalnoœæ drogi s¹dowej zale¿y jednak od kilku przes³anek i odmiennie
kszta³tuje siê w przypadku licencjobiorcy wpisanego i nie wpisanego do
rejestru.

7. Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcê wpisanego do
rejestru w prawie polskim

Jak ju¿ wczeœniej stwierdzono, prawo ka¿dego licencjobiorcy wpisa-
nego do rejestru jest skuteczne wobec osób trzecich. Nie oznacza to

19 Wiêcej na temat dopuszczalnoœci drogi s¹dowej w sprawach o roszczenia z zakresu
ochrony w³asnoœci przemys³owej zob. np. R. To m c z y k, Zagadnienia proceduralne
w sprawach o naruszenie praw w³asnoœci przemys³owej ze szczególnym uwzglêdnieniem
zabezpieczenia i egzekucji, ZNUJ seria PWiOWI 2002, z. 80, s. 241 i nast.; T. ¯ y z n o w -
s k i, Niektóre aspekty drogi s¹dowej w sprawach z zakresu w³asnoœci przemys³owej, Przegl¹d
S¹dowy 2002, nr 9, s. 3 i nast.

20 Legitymacjê licencjobiorcy do wytaczania powództwa o naruszenie prawa z reje-
stracji znaku towarowego przewiduj¹ wszystkie ustawodawstwa krajów europejskiej piêt-
nastki. Nie przewiduje jej np. prawo Izraela, gdzie jedyna osob¹ legitymowan¹ do wystê-
powania z takim powództwem jest uprawniony z rejestracji. Na ten temat szerzej zob.
S. B e r m a n, The Protection of Trade Symbols under Israeli Law, IIC 1987, nr 3, s. 338
i nast.
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jednak, ¿e ka¿demu licencjobiorcy przys³uguje prawo dochodzenia rosz-
czeñ z powodu naruszenia prawa ochronnego.

W omawianym zakresie unormowanie prawa w³asnoœci przemys³owej
ró¿ni siê od zawartego w ustawie z 1985 r. Poprzednia ustawa zawiera³a
bowiem przepis art. 22, który w zw. z art. 17 ust. 3 przewidywa³, ¿e
ka¿dy licencjobiorca wpisany do rejestru, po zawiadomieniu uprawnio-
nego z tytu³u rejestracji o fakcie naruszenia, móg³ wyst¹piæ z roszczeniami
przeciwko osobie naruszaj¹cej prawo ochronne.

Komentuj¹cy ten przepis, R. Skubisz i U. Promiñska uwa¿ali, ¿e rosz-
czenia licencjobiorcy by³y przejawem skutecznoœci wpisu wobec osób
trzecich i pozwala³y na nakazanie zaprzestania dzia³añ naruszaj¹cych prawo
wy³¹czne. Bez znaczenia by³ zaœ rodzaj upowa¿nienia, jakie posiada³ li-
cencjobiorca, a licencjobiorcê wy³¹cznego traktowano na równi z licen-
cjobiorc¹ niewy³¹cznym21.

Nowa ustawa w art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 przewiduje,
¿e na równi z uprawnionym z rejestracji roszczeñ z powodu naruszenia
prawa ochronnego mo¿e dochodziæ tylko licencjobiorca wy³¹czny wpi-
sany do rejestru, chyba ¿e umowa licencyjna stanowi inaczej. Uregulo-
wanie to mo¿e oznaczaæ, ¿e je¿eli posiadaj¹cy prawo ochronne pozostaje
bierny wobec naruszenia tego prawa, licencjobiorca nie ma œrodka praw-
nego, aby dochodziæ swoich praw. Sytuacja ta jest nieco paradoksalna,
szczególnie gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e ustawa nie przewiduje wyjœcia
z tej sytuacji. Rozwi¹zanie takie zawiera np. brytyjska ustawa o znakach
towarowych, gdzie licencjobiorca jest uprawniony do wezwania licen-
cjodawcy do wszczêcia postêpowania przeciwko naruszycielowi. Gdy
to nie nast¹pi w przeci¹gu dwóch miesiêcy, licencjobiorca mo¿e wyto-
czyæ powództwo we w³asnym imieniu22.

Jak siê wydaje, jedynym wyjœciem dla obrony interesów licencjobior-
cy jest zawarcie w umowie licencyjnej klauzuli pozwalaj¹cej licencjobior-
cy na wyst¹pienie z roszczeniem przeciwko naruszeniom. Wyk³adnia

21 Zob. R. S k u b i s z, Prawo..., s. 160; U. P r o m i ñ s k a, Ustawa..., s. 94.
22 Zob. art. 30 ust. 2 i 3 brytyjskiej ustawy z dnia 21 lipca 1994 r. o znakach towa-

rowych, http://members.tripod.com/~EECO/menu.htm (17.10.2002 r.); szerzej na temat
tego postêpowania zob. D. K i t c h i n, J. M e l l o r, Trade Mark Act 1994. Annotations,
Current Law Statutes 1994, vol. 2, ch. 26, s. 71 i nast.



11

Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcê w przypadku naruszenia...

przepisu art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy nie zabrania bowiem
takiego rozwi¹zania.

W powy¿szym przypadku rodzaj upowa¿nienia licencyjnego nie bêdzie
mia³ wiêc znaczenia, a podstawow¹ rolê odgrywaæ bêdzie wpis licencji
do rejestru. Je¿eli bowiem licencjobiorca bêdzie wpisany do rejestru, to
bêdzie móg³ we w³asnym imieniu wystêpowaæ z powództwem przeciwko
naruszeniu prawa ochronnego, jeœli uprawnienie takie bêdzie wynikaæ z
treœci jego upowa¿nienia licencyjnego. Jego prawo bêdzie zatem mia³o
charakter bezwzglêdny.

W innym przypadku w oparciu o komentowany przepis nale¿y stwier-
dziæ, ¿e je¿eli umowa licencyjna bêdzie na ten temat milczeæ, obronê
swoich praw bêdzie móg³ podj¹æ tylko zarejestrowany licencjobiorca
wy³¹czny23. U pozosta³ych licencjobiorców brak bêdzie przes³anki do-
puszczalnoœci drogi s¹dowej. Wniesiony przez nich pozew bêdzie przez
s¹d odrzucony i nie wywo³a ¿adnych skutków prawnych.

Powy¿sza niedopuszczalnoœæ drogi s¹dowej bêdzie mia³a charakter
czasowy. Je¿eli bowiem zmianie ulegnie treœæ umowy licencyjnej lub gdy
licencjobiorca uzyska pe³nomocnictwo licencjodawcy do wytoczenia
powództwa, s¹d powództwo uwzglêdni.

8. Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcê nie wpisanego
do rejestru w prawie polskim

Na gruncie ustawy z 1985 r. brak wpisu licencji do rejestru powo-
dowa³, ¿e nie by³a ona skuteczna wobec osób trzecich (art. 17 ust. 3
w zw. z art. 15 ust. 3). Stwarza³o to pewne niebezpieczeñstwo, ¿e np.
przy zbyciu prawa z rejestracji jego nabywca móg³ skutecznie zakazaæ
licencjobiorcy u¿ywania znaku towarowego24. Nowa ustawa nie zawiera
ju¿ takiego postanowienia. Wychodz¹c jednak z ogólnych za³o¿eñ prawa
zobowi¹zañ, nale¿y stwierdziæ, ¿e skutki licencji nie wpisanej do rejestru
do momentu powziêcia o niej wiadomoœci przez osobê trzeci¹ maj¹

23 Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e gdyby umowa zakazywa³a licencjobiorcy wytaczania
powództwa, po stronie takiego licencjobiorcy istnia³aby przes³anka niedopuszczalnoœci
drogi s¹dowej.

24 R. S k u b i s z, Prawo..., s. 160.
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zastosowanie jedynie w stosunku obligacyjnym pomiêdzy licencjobiorc¹
a licencjodawc¹.

Brak dokonania wpisu licencji do rejestru znaków towarowych ma
praktyczne znaczenie dla kwestii wytaczania przez licencjobiorcê powódz-
twa przeciwko osobie naruszaj¹cej prawo do znaku. Jak ju¿ wspomniano,
ustawa nie przewiduje takiej mo¿liwoœci bezpoœrednio. Uregulowanie to
budzi pewne w¹tpliwoœci i nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygniêcie.
Wydaje siê, ¿e mo¿liwe s¹ co najmniej dwa wyjœcia:

Po pierwsze, mo¿na za³o¿yæ, jak to przyjmowano na gruncie ustawy
z 1985 r., ¿e wpis licencji do rejestru powoduje powstanie u licencjobiorcy
legitymacji czynnej do wystêpowania w procesie o naruszenie praw25.
Wychodz¹c z takiego za³o¿enia, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e po stronie li-
cencjobiorcy nie zarejestrowanego wystêpuje przes³anka niedopuszczal-
noœci drogi s¹dowej. Pozew z³o¿ony przez takiego licencjobiorcê pod-
lega³by wiêc odrzuceniu przez s¹d.

Drugim rozwi¹zaniem mog³oby byæ uznanie, ¿e za zgod¹ licencjodaw-
cy licencjobiorca jest legitymowany do wystêpowania w takim procesie
we w³asnym imieniu. Rozwi¹zanie takie jest stosowane w praktyce nie-
mieckiej, gdzie spotyka siê z pozytywnymi komentarzami26. Uregulowanie
to pochodzi z art. 22 ust. 3 Rozporz¹dzenia. Stosownie do tego przepisu,
licencjobiorca mo¿e dochodziæ naruszenia prawa wy³¹cznego, je¿eli uzyska
nañ zgodê licencjodawcy. Sytuacja ta nie dotyczy jedynie licencjobiorcy
wy³¹cznego, który mo¿e wyst¹piæ z powództwem we w³asnym imieniu,
je¿eli po zawiadomieniu licencjodawcy ten pozostaje bierny.

Forma zgody licencjodawcy mo¿e byæ rozmaita. Mo¿na wiêc za³o¿yæ,
¿e stosowne upowa¿nienie mo¿e zawieraæ umowa licencyjna. Je¿eli wiêc
licencjobiorca nie wpisany do rejestru wytacza powództwo w granicach
swego upowa¿nienia przeciwko naruszycielowi, mo¿na by próbowaæ
przyj¹æ, ¿e jego uwzglêdnienie przez s¹d zale¿y od trzech przes³anek.

Po pierwsze, poniewa¿ licencja nie wpisana do rejestru wywo³uje tylko
skutki obligacyjne, licencjobiorca przed wszczêciem powództwa powi-

25 U. P r o m i ñ s k a, Ustawa..., s. 94.
26 K.H. F e z e r, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbands-

übereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, eu-
ropäischen und internationalen Kennzeichenrechts, München 1999, s. 1197.
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nien powiadomiæ osobê naruszaj¹ca prawo z rejestracji, informuj¹c o za-
kresie przys³uguj¹cego mu upowa¿nienia27 . Po drugie, powinien wezwaæ
licencjodawcê do podjêcia w zakreœlonym terminie stosownych dzia³añ,
maj¹cych na celu zaprzestanie naruszeñ prawa ochronnego. Wreszcie po
trzecie, gdy spe³nione zostan¹ dwie poprzednie przes³anki, licencjodawca
musi pozostaæ bierny wobec wszelkich naruszeñ prawa ochronnego.
Dopiero po spe³nieniu powy¿szych przes³anek ³¹cznie, licencjobiorca nie
wpisany do rejestru móg³by wytoczyæ stosowne powództwo.

Gdyby jednak stosowaæ do koñca postanowienia Rozporz¹dzenia, to
problemem oka¿e siê art. 23. Stosownie do tego przepisu, skutecznoœæ
licencji wobec osób trzecich powstaje dopiero po jej wpisie do rejestru,
dlatego wydaje siê, ¿e powy¿sze nie pozwala na przyjêcie, i¿ licencjobiorca
ma z mocy prawa mo¿noœæ wystêpowania z powództwem przeciwko
naruszycielowi prawa wy³¹cznego.

Z powy¿szej sytuacji istnieje jednak wyjœcie. Mo¿liwe jest bowiem
udzielenie licencjobiorcy pe³nomocnictwa przez licencjodawcê. Wówczas
bêdzie on legitymowany do wystêpowania w procesie, jednak nie bêdzie
dzia³a³ w swoim w³asnym imieniu, a w imieniu licencjodawcy. Takie rozwi¹-
zanie sugerowane przez doktrynê na gruncie ustawy z 1985 r. ma du¿e
znaczenie praktyczne28. Ma jednak mankamenty, które uwidaczniaj¹ siê
szczególnie w przypadku biernoœci licencjodawcy. Licencjobiorca pozba-
wiony jest wówczas mo¿noœci obrony przed naruszeniem prawa wy³¹cz-
nego. Jedynym œrodkiem prawnym, jaki mu wtedy przys³uguje, s¹ rosz-
czenia przeciwko licencjodawcy z tytu³u niewykonania umowy (471 i
nast. k.c.).

9. Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcê w prawie euro-
pejskim

W tym miejscu warto przedstawiæ powy¿sz¹ tematykê na tle usta-
wodawstw europejskich. Pozwoli to na prawid³ow¹ ocenê naszego
rozwi¹zania, którego niedoskona³oœæ z punktu widzenia licencjobiorcy
zosta³a wykazana powy¿ej.

27 Uprawnienia licencjobiorcy uzyskaj¹ w ten sposób pewne w³aœciwoœci prawa bez-
wzglêdnego, mimo ¿e nie mieszcz¹ siê one w sferze pojêciowej praw wy³¹cznych.

28 Zob. np. R. S k u b i s z, Prawo..., s. 160.
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Wydaje siê, ¿e pozycja licencjobiorcy najlepiej przedstawia siê w prawie
szwedzkim, gdzie jest zbli¿ona do pozycji uprawnionego z rejestracji.
Je¿eli chce on pozwaæ osobê naruszaj¹c¹ prawo wy³¹czne, jedynym
wymogiem formalnym, jaki stawia ustawa, jest obowi¹zek poinformo-
wania o tym fakcie uprawnionego z rejestracji29. Podobnie rzecz ujmuje
prawo fiñskie, które ogranicza mo¿liwoœæ wyst¹pienia z powództwem
tylko dla licencjobiorcy wy³¹cznego30. W prawie brytyjskim na podstawie
upowa¿nienia licencyjnego licencjobiorca wy³¹czny mo¿e byæ traktowany
tak samo jak uprawniony z rejestracji. Ciekawa na tle tego ustawodaw-
stwa jest, o czym ju¿ wspomniano, koniecznoœæ oczekiwania przez po-
zosta³ych licencjobiorców na bezczynnoœæ licencjodawcy31. W prawie
niemieckim nale¿y uzyskaæ zgodê licencjodawcy32. W prawie krajów Be-
neluksu konieczne jest wpisanie licencji do rejestru i uzyskanie zgody
uprawnionego z rejestracji, podobnie jak w prawie greckim33.

Ciekawa rozwi¹zaniem jest tak¿e mo¿liwoœæ przyst¹pienia licencjo-
biorcy do procesu wytoczonego przez licencjodawcê. Uregulowanie takie
zawiera np. ustawa niemiecka. W myœl art. 30 ust. 4 tamtejszej ustawy,
licencjobiorca mo¿e przyst¹piæ do tocz¹cego siê ju¿ procesu celem do-
chodzenia stosownego odszkodowania od naruszyciela prawa do znaku.
Przepis ten nie wyjaœnia jednak, czy jest to mo¿liwe w ka¿dym przypadku
naruszania, a zw³aszcza wtedy, gdy licencjodawca nie wyrazi na to zgody.
Wed³ug doktryny niemieckiej takie roszczenie odszkodowawcze licencjo-
biorcy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy powsta³a przez naruszenie
znaku towarowego szkoda dotyczy bezpoœrednio jego osoby. Udzielenie
zgody przez licencjodawcê nie ma w tym przypadku znaczenia, bowiem
przepis ten jest niejako uzupe³nieniem art. 30 ust. 3, który w³aœnie od
zgody licencjodawcy uzale¿nia skutecznoœæ powództwa licencjobiorcy34.

29 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.).

30 Art. 45 fiñskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1964 r. – Prawo znaków towarowych,
http://clea.wipo.int (17.10.2002 r.).

31 Zob. art. 30 i 31 ustawy brytyjskiej.
32 Art. 30 ust. 3 niemieckiej ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1994 r. o ochronie znaków

towarowych i innych oznaczeñ, http://clea.wipo.int (17.10.2002 r.).
33 Art. 11 lit. C i D jednolitej ustawy krajów Beneluksu; art. 16 ust. 2 i 4 ustawy greckiej.
34 Szerzej na ten temat zob. np. K.H. F e z e r, Markenrecht..., s. 1199; J. B ü c h l i n g,

Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung, Köln 1999, s. 117 i nast.
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Wydaje siê, ¿e przepis ten jest wa¿ny z punktu widzenia licencjobiorcy,
gdy¿ wskutek naruszenia prawa do znaku najprawdopodobniej jego zyski
z tytu³u wykonywania przedmiotu umowy licencyjnej na jakiœ czas zmniejsz¹
siê. Maj¹c wiêc na uwadze wzglêdy gospodarcze oraz koniecznoœæ
ponoszenia przez licencjobiorcê op³at licencyjnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e
podobne rozwi¹zanie wyra¿one expressis verbis w ustawie mog³oby
sprawdziæ siê tak¿e na gruncie naszego prawa.

10. Uwagi koñcowe

Zagadnienie ochrony prawnej licencjobiorcy przed osob¹ naruszaj¹c¹
prawo do znaku towarowego na gruncie prawa europejskiego nie jest
uregulowane jednolicie. W zwi¹zku z tym trudno o ocenê, gdzie pomiêdzy
ustawodawstwami krajów Wspólnoty znajduje siê prawo polskie. For-
malnie jest ono zgodne z postanowieniami prawa europejskiego, do któ-
rych na mocy Uk³adu Europejskiego mia³o zostaæ dostosowane. Posta-
nowienia Dyrektywy zosta³y bowiem w ca³oœci implementowane, gdy zaœ
chodzi o brak transformacji treœci Rozporz¹dzenia, to, jak wskazano, jest
to proces zbêdny35, gdy¿ po naszym wejœciu do Wspólnoty akt ten bêdzie
obowi¹zywa³ bezpoœrednio.

Oceniaj¹c uregulowanie ustawy, nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e w tym
zakresie nie odbiega ono od tendencji europejskich. Wydaje siê jednak,
¿e dla pewnoœci obrotu po¿¹dane by³oby wprowadzenie do naszego usta-
wodawstwa rozwi¹zania wzorowanego na brytyjskim, gdzie ka¿dy licen-
cjobiorca móg³by wystêpowaæ przeciwko naruszycielowi prawa wy³¹cz-
nego w przypadku bezczynnoœci uprawnionego z rejestracji. Warto tak¿e
zastanowiæ siê nad wzorowan¹ na prawie niemieckim mo¿liwoœci¹ przy-
st¹pienia licencjobiorcy do procesu wytoczonego przez licencjodawcê.
Wówczas uprawnienie licencjobiorcy do dochodzenia naruszeñ prawa
wy³¹cznego przyjê³oby wyraz rozs¹dnego kompromisu miêdzy tradycj¹
naszego systemu prawnego a potrzebami nowoczesnego, rozwiniêtego
rynku Unii Europejskiej.

35 Zob. np. orzeczenie ETS z dnia 10 paŸdziernika 1973 r. w sprawie Variola, gdzie
stwierdzono, ¿e w³¹czanie rozporz¹dzeñ do narodowych porz¹dków prawnych mog³oby
powodowaæ szereg problemów; F. E mm e r t, Europarecht, Monachium 1996, s. 104.


