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Efecte negative ale Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
Partea II
Actiunea in decadere din drepturile conferite de marca

          O marca aleasa si dezvoltata cu atentie reprezinta un capital valoros pentru majoritatea companiilor, pentru unele dintre ele constituind „averea cea mai de pret”.

Una dintre functiile marcii este aceea de a permite identificarea produselor si serviciilor unui productor, respectiv furnizor de cele ale celorlalti producatori, respectiv furnizori.

Detinerea unei marci cu o imagine buna asigura unei companii un avantaj competitiv asupra concurentei.

Dreptul conferit titularului unei marci subzista, insa, in masura in care marca este efectiv utilizata intr-o anumita perioada de timp. Pastrarea unei marci nefolosite in patrimoniul titularului face sa nu fie indeplinita una dintre functiile importante ale marcii si anume aceea de identificare a produselor, respectiv serviciilor, constituindu-se astfel un abuz de drept.

In cazul in care o marca nu este folosita intr-un timp rezonabil poate fi declansata actiunea in decaderea titularului din dreptul conferit de acea marca, evitandu-se astfel mentinearea in vigoare a „marcilor de baraj”.

          Vor fi afectate „marcile de baraj” de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana?

         Consideram ca pentru titularii dreptului de proprietate intelectuala asupra unei „marci de baraj” posibilitatea declansarii unei actiuni in decadere din dreptul conferit de marca va fi mult mai mare dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

In sustinerea acestei afirmatii aducem drept argumente in primul rand faptul ca in tarile membre ale Uniunii Europene se acorda o importanta mult mai mare decat in Romania dreptului de proprietate industriala, iar in al doilea rand faptul ca in unele tari din Uniune solutia decaderii a fost reglemantata cu mult inainte de reglementarea acesteia in Romania, astfel incat pentru cei interesati o astfel de actiune in decadere pare mult mai accesibila.

        Ce determina intentarea actiunii in decadere

        In Romania, decaderea titularului din drepturile conferite de marca a fost reglementata prin Legea nr. 84/1998, privind marcile si indicatiile geografice.

Potrivit dispozitiilor acestei legi tritularul unei marci poate fi decazut din drepturile sale asupra marcii pentru unul dintre urmatoarele motive:
- nefolosire;
- marca a devenit uzuala prin folosinta generalizata;
- marca a devenit „inselatoare”.

       Decaderea prin nefolosire intervine atunci cand fara „motive justificate marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata”.



         Spre deosebire de alte tari, in Romania inregistrarea unei marci nu este conditionata nici la data depunerii cererii de inregistrare, dar nici ulterior de folosinta acesteia pentru produsele si serviciile pentru care urmeaza sa fie inregistrata, respectiv a fost inregistrata. Insa, in situatia in care pe o perioada de 5 ani marca repsectiva nu este folosita, titularul acesteia poate fi decazut din drepturile conferite de marca printr-o actiune in decadere, ce poate fi intentata de orice persoana interesanta.

        In Germania, spre exemplu, incepand cu anul 1987 folosirea marcii inregistrate a devenit obligatorie, folosire ce trebuie sa fie reala si serioasa.

In unele tari din Uniune a Europeana actiunea in decadere poate fi introdusa pentru neexploatarea marcii intr-o perioada mai scurta de timp; spre exemplu, in Italia aceasta actiune se poate introduce daca marca nu a fost folosita timp de 3 ani.

Cererea de decadere pentru nefolosinta poate fi formulata de orice persoana interesata, in aceasta categorie de cele mai multe ori incluzandu-se concrentii titularului dreptului asupra marcii, dupa trecerea unui interval de timp de 5 ani de nefolosinta neintrerupta a marcii.

       In cazul in care a fost introdusa la instatele judecatoresti o actiune in decaderea titularului din drepturile conferite de marca, titularul marcii este cel care va trebui sa faca dovada utilizarii acesteia in respectiva perioada de timp prin orice mijloace de proba – cataloage, facturi etc. Legea asimileaza folosirii efective a marcii si folosirea acesteia de catre un tert, dar cu consimtamnatul titularului marcii, preucm si folosirea acesteia sub o forma modificata care nu ii altereaza insa caracterul distinctiv.

      Cel de-al doilea motiv pentru care poate fi intentata o actiune in decaderea titularului din dreptul conferit de marca il constitue faptul ca marca a devenit o denumire uzuala in comertul privind acel produs sau serviciu.
Acest fapt se poate intampla in cazul in care produsul este nou, astfel incat ajunge sa fie denumit prin marca sa. In aceasta situatie, atitudinea titularului nu prezinta nici o relevanta, ceea ce intereseaza este pierderea distinctivitatii marcii, indiferent de faptul ca acest lucru s-a produs ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului.

     Decaderea unui titular din dreptul conferit de marca pentru ca aceasta a devenit o marca „inselatoare”, presupune faptul ca marca a devenit susceptibila de a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau la provenienta geografica a produselor sau servciilor pentru care a fost inregistrata.

     Cu toate acestea, marca, chiar si in situatia in care nu este folosita, este valabila pana la pronuntarea unei hotarari de decadere definitive si irevocabile.
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