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Podatki - Prawo
List informacyjny dla
franczyzobiorcow i franczyzodawcow

Szanowni Panstwo!

Franczyza i (europejskie) prawo marek

Do tresci kazdego systemu franczyzowego nalezy m.in. korzystanie z marek i/lub innych
przedsiebiorczych praw chronionych i autorskich.

Bez istnienia mozliwie najszerzej obejmujgcych praw chronionych, szczegélnie towaréw
i/lub ustug markowych, franczyza nie jest mozliwa.

1. Zagadnienia ogo6lne

Wiasciwie we franczyzie rozbudowa marki i z tym zwigzanej ochrony ma bardzo wazne
znaczenie, gdyz silna, juz rozpowszechniona marka w czasach, w ktérych produkty i
ustugi stajg sie co raz bardziej wymienne, tworzy ona niesamowitg przewage marketin-
gowa i konkurencyjna.

Marka(i) systemu franczyzowego s @ najwazniejszym zewn etrznym elementem ro-
poznawalno $ci i w zwi gzku z tym zaréwno w krajowym jak i w mi  edzynarodowym
franczyzingu, krajowym lub te  z $wiatowym oznaczeniem.
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Nie tylko dla franczyzodawcy, réwniez dla franczyzobiorcy prawa autorskie majg istotng
wartos¢. To wikasnie uzytkowanie przemystowych praw autorskich i chronionych, tzn. w
szczegolnosci partycypowanie w marce nalezy do waznych atutow systemu franczyzo-

wego dla franczyzobiorcy. - .

-
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Wykorzystywanie praw chronionych jest dla kazdego franczyzobiorcy prawem i obo-
wigzkiem, poniewaz jednakowe przeznaczenie i uzytkowanie oznaczen systemu przez
franczyzobiorcow wnosi do uzyskania chcianego we franszyzie efektu quasi filii.

a. Prawo i obowi azek uzytkowania

Przed tym zarysem i w szczegdélnosci za sprawg istoty ochrony marki w systemie fran-
czyzowym jest koniecznie wymagane, by umowa francyzowa mozliwie obszernie regu-
lowata prawa i obowigzki franczyzobiorcy odnosnie praw chronionych i autorskich.

b. Obrona naruszeniem praw chronionych

W tym kontekscie obok ogolnego obowigzku do korzystania w stosunku do marki jest
ogromnie znaczace, by franczyzobiorca w umowie franczyzy zobowigzat sie bezzwtocz-
nie poinformowa € swojego franzyzodawc ¢ o wszelkich mu znanych atakach i inge-
rencjach w mark e, oraz nie ingerowa ¢ z wiasnej strony.

Obrona przed ztamaniem praw chronionych, ktGre utozsamiajg miarodajne czesci
wartosci franszyzy, lezy wiec we wspolnym interesie.

Z reguly to franczyzodawca jest zobowigzany do obrony przed naruszeniem praw chro-
nionych. Wyjatkowo jednak franczyzobiorca moze przejgé¢ prawo do obrony w umowie,
przede wszsytkim jesli naruszenie prawa chronionego odnosi sie wytacznie do obszaru
dziatalnosci danego franczyzobiorcy.

Mimo to, franczyzodawcy muszg w takich wypadkach zosta¢ zastrzezone mozliwosci
wplywu na porownywalne rozwigzanie procesu, poniewaz takie poréwnanie oczywiscie
moze wywotywaé skutki w innych obszarach dziatalnosci.

c. Koncepcja i rejestracja marki

Kazdy franczyzodawca, ktory zdecyduje sie na koncepcje marki, musi jg starannie roz-
wazyc i stworzyc.



Jesli bowiem przy koncepcji marki franczyzodawca popeini btad a franczyzodawca w
umowie juz zobowigzat sie do przekazania praw do wykorzystywania jeszcze nie istnie-
jacej marki, nie moze prawidiowo wypetni¢ swego zobowigzania wzgledem franczyzo-
biorcy. W przypadku fiaska rejestracji marki, mogq spas¢ na franczyzodawce nawet ol-
brzymie roszczenia franczyzobiorcéw.

Obok rejestracji krajowej marki, istnieje dla franczyzodawcow chetnych do ekspansji na
teren catej Unii Europejskiej mozliwosé, wnioskowania o rejestracj @ marki wspoélnoto-
wej w Urz edzie Harmonizacyjnym Wspolnego Rynku — Harmoniesier ungsamt fur
den Binnenmarkt.

Poprzez jednorazowe zameldowanie w urzedzie harmonizacyjnym wspolnego rynku,
franczyzodawca otrzymuje po pomysinym zarejestrowaniu jednolite prawo do marki
przypadaj ace na ka zdy kraj cztonkowski Unii Europejskiej.

Wspolnotowe prawo marki istnieje wtedy z reguly obok kazdego krajowego prawa mar-
kowego, tak wiec poprzez rejestracj e krajowej i wspolnotowej marki zostaje osi  a-
ni eta krajowa i wspolnotowa ochrona prawa do marki
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2. Aktualny wyrok w temacie rejestraciji marki wspdl ___notowej i
2} i

i) eismann

Na podstawie stosunkowo aktualnego orzeczenia staje sie jasne, jakim potrzebom musi
sprostac rejestracja marki wspélnotowe;j.

Druga izba odwotawcza Urzedu Harmonizacyjnego Wspolnego Rynku 6.06.2006 rozsz-
trzygneta, ze kombinacje stow ,Kichen-Lifting“ (czyli ,Lifting kuchni”) dla ustug franczy-
zodawcy w branzy kuchennej, nie jest rejestrowalna w ramach wspaélnoty.

Z zameldowaniem z 30 wrzesnia 2004 roku franczyzodawca wnioskowat o zarejestrowa-
nie marki ,Kichen-Lifting“ jako marki wspélnotowej, na nastepujace ustugi:

- Uslugi franczyzodawcy, zagwarantowanie uzytkowania praw chronionych i po-
Sredniczenie gospodarczego know-how poprzez zaktadanie i prowadzenie intere-
su franczyzowego branzy kuchennej

- Przeprowadzanie badan zdolnosci rynku i analiza grup docelowych, analiza popy-
tu, definicji produktu

- Tworzenie konceptow zbytu wedle objetosci, srodkow i drég zbytu

- Doradztwo przedsiebiorcze, tzn. Tworzenie obrazu firmy, doradztwo zaktadowe
dotyczace konceptu marketingowego, doradztwo gospodarcze, zaktadowe i orga-
nizacji przebiegu, gospodarki towarowej i materiatowej, logistyki i marketingu



- Finansowanie, finanse, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach dyspozycyj-
nosci konceptow finansowania odnosnie potrzeb inwesowych, gromadzenie kapi-
tatu i wykonywanie inwestycji

- Torzenie i wprowadzanie pomocy doradczych w gateziach prawniczych i tech-
nicznych, poprzez wybranych mecenasow, radcéw podatkowych i audytorow

- Franczyza, tzn. Przekazywanie technicznego i prawnego know-how

Rejestracja ta zostata postanowieniem z 02.02.2005 oddalona przez HABM, przeciw
czemu franczyzodawca wnidst odwotanie.

Po tym jak odwotanie nie zaradzito, wniesiono ponownie zazalenie przed 2. lzbg
Zazaleniowa.

Izba rozpatrujgca zazalenie musiata wiec rozstrzygnaé, czy przeciw zarejestrowaniu po-
jeciu ,Kuchen-Lifting* (czyli ,Lifting Kuchni“) stojg absolutne przeszkody rejestracji z art.
7 GMV.

W danej sprawie relewanty byt szczegélnie art. 7 lit. C) GMV, zgodnie z ktérym znaki i
dane, ktére w obiegu majgq stuzy¢ okresleniu cech przewidzianych towaréw i ustug ze
wzgledu na swoj rodzaj oceniane sg jako nienadajgce sie do wypetniania funkcji rozpo-
znania pochodzenia danej marki.

Poprzez wykluczenie takich oznaczen, czy danych z powodu opisowego charakteru z
rejestracji jako marki wspolnotowej osiggay zostaje w interesie ogoétu cel, by znaki i Dane
ktOre opisujg towary i ustugi, mogty by¢ dowolnie uzywane przez kazdego.

Dlatego niedozwolone jest, by takie oznaczenia czy dane zostaly przez swoje zareje-
strowanie zastrzezone jednemu przedsiebiorcy.

Nalezy tutaj rowniez uwzgledni¢, ze odmowa rejestracji nie wymaga, by oznaczenia i
dane w momencie meldowania juz rzeczywiscie byly wykorzystywane w towarach, ustu-
gach czy marce. Wystarczy tylko, by znaki i dane bylty uzywane w tym wiasnie celu.

Znak stowny moze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. C) GMV zostac¢ wykluczony z zarejestrowa-
nia, jesli tylko w jednej z mozliwosci okresla cechy stawianych pod znakiem zapytania
towarow i ustug.

Przed takim ttem, 2. Izba rozpatrujgca zazalenia HABM odmdéwita zarejestrowania samej
tylko ustugi, mianowicie zagwarantowania wykorzystania praw chronionych i przekazy-
wanie gospodarczego know-how o zatozeniu i prowadzeniu zaktadu interesu franczyzo-
wego branzy kuchennej.



Argumentem za odmowag byt fakt, ze okreslenie ,Kiichen-Lifting“ ma charakter opisujacy i
w branzy kuchennej jest uzywany przy renowacjach kuchni. Znaczenie wyrazenia we-
diug 2. 1zby rozpatrujgcych zazalenia ,Kiichen-Lifting“ pocigga za sobg wniosek niemiec-
kojezycznego konsumenta na pierwszy rzut oka, gdyz niemieckojezyczni konsumenci
rozumiejg natychmiast, ze ,Kichen-Lifting“ znaczy to samo, co ,Renowacja Kuchni”.

3. Wygasniecie praw do u zytkowania

W stosunku do praw i obowigzkéw kazdego franczyzobiorcy odnosnig 4 ,
systemie franczycowym praw ochronnych trzeba wspomnie¢, ze kazdeu franczyzoblorcy
po zakonczeniu umowy, franczyza zostaje cofnieta i przez rto rowniez wszelkie prawa do
korzystania i uzytkowania wygasaja.

Oznacza to, ze franczyzobiorca po zakonczeniu umowy nie jest juz uprawniony do uzyt-
kowania niematerialnych i przemystowych praw chronionych dotychczasowego franczy-
zodawcy.

Ponadto jest rowniez zobowigzany do usuniecia wszelkich wskazowek oznaczajgcych
system franczyzowy oraz oznaczen i znakow ze swojej dziatalnosci zaktadowe,.

W razie pyta n jeste smy do Pa nstwa dyspozycji!

Z powazaniem
Sozietat Jurgen Geiling & Partner GbR
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