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PRZEDMOWA
(DO WYDANIA LUBLIN 2018)

Niniejsza publikacja — Prawo 3 rejestragi 3naku towarowego i jego ochrona. Stu-
dinm 3 akresu prawa polskiego na te prawnopordwnawegym — stanowi przedruk
monografii wydanej w Lublinie w 1988 r. w nakltadzie 100 egzemplarzy
przez Uniwersytet Marii Curie-Skltodowskiej. Tak niski naktad, charaktery-
styczny dla wielu rozpraw habilitacyjnych drugiej potowy lat 80., jest gléwna
przyczyng tego, ze ta pozycja jest nicosiagalna na rynku ksiegarskim. Dla-
tego przyjmujac ze zrozumieniem sugestie 0osob zainteresowanych wlasno-
$cig intelektualna, w szczegolnosci licznego mlodego pokolenia polskich
prawnikow i rzecznikéw patentowych, pomimo pewnych wahan wyrazitem
zgode na dokonanie ponownej publikacji tej monografii.

Czytelnikowi niewatpliwie nalezg si¢ nastepujace wyjasnienia. Prace nad
pierwotnym wydaniem tej ksiazki zakonczylem w listopadzie 1987 r. Zosta-
ta ona wydana wiosna 1988 r. Niniejsze wydanie jest reprintem pierwotnej
monografii. Wprowadzone zostaly mimo to pewne zmiany, jednak o cha-
rakterze wylacznie redakcyjnym (np. poprawienie interpunkcji, ujednolice-
nie nazw miejscowosci i skrotow). Zmian merytorycznych nie dokonywano.
Pozostawiono przykltadowo informacje, ze okreslona pozycja jest w druku,
chociaz zostala ona juz opublikowana w okresie p6zniejszym. Zachowano
réwniez stosowany w tym czasie sposob powolywania literatury.

Ustawa z 1985 1. o znakach towarowych, stanowiaca gtéwny przed-
miot odniesienia tej monografii, uchwalona w poprzednim ustroju, byta
dostosowana, co moze dziwi¢, do warunkéw gospodarki rynkowej oraz
zawierala rozwigzania zbiezne z unormowaniami w tej dziedzinie prawa
obowiazujacymi w tym czasie w panstwach Europy Zachodniej. Jak przy-
puszczam z perspektywy czasu, byl to rezultat z jednej strony catkowite-
go braku zainteresowania 6wczesnych politykow rzadzacej partii proble-
matyka znakow towarowych w gospodarce niedoboru, a z drugiej strony
udzialem w pracach nad projektem ustawy niewielkiego zespolu oséb
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orientujacych si¢ na regulacje wlasciwe gospodarce podporzadkowanej za-
sadzie konkurencji. Z tego powodu ten akt mégt by¢ w pelni uzytecznym
instrumentem w warunkach gospodarki, jakie powstaty po 1989 r.

Dlatego pomimo uptywu 30 lat od poprzedniego wydania, zmiany
ustroju spoleczno-gospodarczego, wejscia w zycie ustawy Prawo wlasnosci
przemyslowej oraz cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej ksiazka nadal
zachowuje walor aktualnosci w zakresie konstrukeji prawnych w dziedzinie
znakéw towarowych (np. charakteru prawa z rejestraciji znaku towarowego,
niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad jako przestanki naruszenia pra-
wa z rejestracji znaku towarowego, sankcji na wypadek naruszenia tego
prawa oraz kwalifikacji znaku towarowego jako dobra niematerialnego).

Wyrazam nadzieje, ze ta publikacja, obrazujaca stan prawa polskiego na
tle regulacji innych panstw 6wczesnej Europy, stanowic bedzie takze wspot-
cze$nie pomoc dla 0s6b zainteresowanych, zaréwno w aspekcie teoretycz-
nym, jak 1 praktycznym, prawem znakow towarowych*.

Lublin, 7 lutego 2018 r.
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz

* Dzigkuje Pani Redaktor Bernadecie Lekacz za pomoc w przygotowaniu niniejszego
wydania.
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ustawa Francji — ustawa z 1964 1. o znakach towarowych

ustawa Austrii — ustawa z 1970 1. o znakach towarowych

u.n.k. lub u.z.nk. — ustawa z dn. 2.08.1926 1. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 2z 1930 1., nr 56, poz. 467)

uw. — ustawa z dn. 19.10.1972 r. o wynalazczosci (tekst jednolity Dz.U. z 1984 1., nr 33,
poz. 242)
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Zarzadz. Prezesa UP PRL — zarzadzenie Prezesa Urzedu Patentowego Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej z dn. 20.06.1985 r. w sprawie ochrony znakéw towarowych
(M.P. nr 18, poz. 143)

ZN UJ PWOWTI — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellofiskiego, seria Prace z Wyna-
lazczosci 1 Ochrony Wlasnosci Intelektualne;j

ZN IBPS — Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sadowego



WSTEP

I. Znak towarowy jest waznym $rodkiem ekspansji przedsi¢biorstwa
na rynku. Stwarza bowiem mozliwo$¢ przyciagania klientéw do towaru
danego przedsigcbiorstwa, ktore tym samym moze zbywac wigcej towa-
réw na rynku. Potencjalni nabywcy indywidualizuja towar i moga go na-
by¢, jezeli odpowiada ich oczekiwaniom. Stosunek klientéw do wyrobow
wyréznionych znakiem przedsigbiorstwa stanowi dla niego bardzo cenng
wskazowke. Przedsi¢biorstwo uzyskuje informacje o tym, jak konsumenci
oceniajg jego wyroby. Efektywne funkcjonowanie znaku towarowego jest
uzaleznione od spelnienia dwoch warunkéw. Po pierwsze, informacje uzy-
skiwane z jednej strony przez przedsigbiorstwo, a z drugiej strony przez
konsumentéw muszg mie¢ dla nich znaczenie. Informacje te maja zna-
czenie tylko w systemie gospodarczym, w ktorym ocena przedsi¢biorstwa
odbywa si¢ na rynku. Po drugie, przedsi¢biorstwo powinno mieé¢ prawny
monopol przekazywania klientom informacji o tym, ze dany egzemplarz
towaru pochodzi od niego. Tylko wtedy ma bowiem mozliwo$¢ przekazy-
wania klientom prawdziwych informaciji o pochodzeniu towaru. Innymi
stowy, drugim warunkiem skutecznosci funkcjonowania znaku towarowe-
go jest prawny monopol uzywania okreslonego oznaczenia w celu wy-
réznienia towaru na rynku sposréd innych produktéw wytworzonych lub
wprowadzonych do obrotu przez inny podmiot gospodarczy. Wskazany
monopol znajduje wyraz w prawie do znaku towarowego. Realizacja celu
postawionego przed tym prawem wymaga wprowadzenia do ustawodaw-
stwa skutecznego systemu sankcji na wypadek bezprawnego wkroczenia
W prawo osoby uprawnionej. Zadaniem sankcji jest wigc zabezpieczenie
prawdziwego charakteru informacji o towarze przekazywanych konsu-
mentom przez przedsigbiorstwo za posrednictwem znaku towarowego.

Prawo do znaku towarowego i jego ochrona sa przedmiotem regulacji
ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Ustawa rozréznia
w zaleznodci od sposobu ich powstania dwa typy prawa podmiotowego:
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prawo z rejestracji znaku towarowego (art. 13) i prawo do znaku po-
wszechnie znanego (art. 24). W praktyce krajowych stosunkéw znaczna
wigkszos¢ znakow towarowych jest przedmiotem prawa z rejestracji. Pod-
lega ono ochronie srodkami prawa cywilnego (art. 20) i karnego (art. 506),
prawo do znaku powszechnie znanego — tylko prawa cywilnego (art. 24).

II. Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie zasad dotyczacych
prawa z rejestracji znaku towarowego i jego ochrony. Podjecie tego za-
mierzenia jest usprawiedliwione wieloma przyczynami. Przede wszyst-
kim nowa ustawa o znakach towarowych powaznie zmienila stan prawny
w dziedzinie znakéw towarowych. Istotne modyfikacje dotycza sytuacii
prawnej zarejestrowanych znakéw towarowych. Mozliwie doktadne przed-
stawienie problematyki prawa z rejestracji jest uzasadnione wiasnie z uwa-
gi na fakt rejestracji w UP PRL ponad 22 tysiace znakéw towarowych.
Jest to tym bardziej pozadane, gdyz jednym ze skutkéw zmian w systemie
gospodarczym Polski powinien by¢ wzrost liczby zgloszen znakéow towa-
rowych w polskim UP. Ponadto zrealizowanie zamierzenia postawionego
w rozprawie pozwoli odpowiedzie¢ na pytanie, czy zastane konstrukcje
prawne odpowiadaja wymaganiom reformowanej gospodarki narodowe;j.
Uznanie, ze brak jest synchronizacji migdzy modelem rynkowym a aktual-
na regulacja w dziedzinie znakéw towarowych, prowadzitoby do wniosku
o potrzebie nowelizacji ustawy z 1985 r. Byloby to bowiem réwnoznaczne
ze stwierdzeniem, ze ustawodawstwo z dziedziny znakow towarowych za-
wiera wlasne bariery uniemozliwiajace wykorzystanie przez przedsi¢bior-
stwo wszystkich mozliwosci, jakie niesie za sobg znak towarowy. Wreszcie,
zamierzona w najblizszym czasie ratyfikacja przez Polske porozumienia
madryckiego w sprawie migdzynarodowej rejestracji znakéw fabrycznych
1 handlowych stawia problem wlasciwego usytuowania jej norm w syste-
mie prawa polskiego, a w szczegélnosci w stosunku do ustawy z 1985 r.

III. Postawione zadanie realizuj¢ na podstawie analizy obowiazujacych
przepisow ustawy o znakach towarowych, postugujac si¢ dwiema dyrekty-
wami interpretacyjnymi: wyktadnia jezykowsa (gramatyczna) i funkcjonal-
na. Powazne znaczenie regul interpretacji funkcjonalnej przepisow prawa
wynika z mojego glebokiego przekonania, ze system ochrony prawnej ozna-
czent wyrdzniajacych (w tym takze znakéw towarowych) jest instrumentem
stymulowania rozwoju gospodarczego w danym kraju. W rozprawie ko-
rzystam z krajowej doktryny 1 orzecznictwa zaréwno publikowanego, jak
1 niepublikowanego. Siggam réwniez do ustawodawstwa oraz nauki prawa
1 orzecznictwa krajéw o najwigkszych tradycjach w dziedzinie ochrony
prawnej znakow towarowych. Postuguje si¢ metoda prawnoporéwnawcza
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nie tylko z tego wzgledu, ze jest ona powszechnie praktykowana w pol-
skich opracowaniach z dziedziny wlasnosci przemystowej i prawa autor-
skiego, ale rowniez z tego powodu, ze uwazam ja za bardzo przydatna przy
prowadzeniu badan dotyczacych regulacji prawnej wynalazkow, wzorow
uzytkowych, utworéw literackich itp. Jednakze z uwagi na ograniczenie
wydawnicze korzystam z tej metody w sposob dos§¢ ograniczony. Siegam
do zagranicznych regulacji doktryny i orzecznictwa w tych przypadkach,
gdy problem jest sporny na tle prawa polskiego lub tez nie byt dotychczas
przedmiotem analizy, a moze powstal w krajowej praktyce obrotu gospo-
darczego. W bardzo skromnym zakresie postuguje si¢ réwniez metoda
historyczng, poréwnujac konstrukcje ustawy z 1963 r. z aktualnie obowia-
zUjacq ustawa.

Rozprawa dotyczy problematyki prawa z rejestracji znaku towarowego.
Znaczna wigkszo$¢ uwag jest aktualna rowniez w odniesieniu do znakéw
ustugowych. Pewne odmiennosci wynikajg z niematerialnej — w odréznie-
niu od towaru — natury dobra, jakim jest ustuga. Problem ten wymagalby
jednak odr¢bnego, obszernego opracowania.

IV. Prace ma pie¢ rozdzialow. W rozdziale pierwszym omawiam za-
gadnienia o charakterze wstepnym. Charakteryzuje znak towarowy i jego
funkcje w oderwaniu od regulacji prawnej. To ontologiczne podejscie jest
usprawiedliwione dazeniem do ustalenia, jakie sq w ogdle mozliwosci zna-
ku towarowego we wspolczesnej gospodarce. Nastepnie okreslam krot-
ko interesy osob, ktére stykaja si¢ ze znakiem. Jest to niezbgedne w celu
okreslenie, jakie interesy ekonomiczne tych os6b moga by¢ zrealizowane
za pomocy znaku. Nastepnie przedstawiam modele normatywne ochro-
ny znakéw towarowych w celu usytuowania modelu przyjetego w Polsce.
W rozdziale tym chcialbym réwniez wyjasni¢ pewne niejasnosci, gdyz lek-
tura opracowan z dziedziny znakéw towarowych doprowadzita mnie do
wniosku, ze wlasnie w tym obszarze regulacji prawnej czesto prowadzone
sq dyskusje, w toku ktorych autorzy postuguja si¢ tymi samymi pojecia-
mi, podkiadajac pod nie rézne tresci. W rozdziale drugim przedstawiam
wszystkie wazniejsze zagadnienia dotyczace prawa z rejestracji znaku to-
warowego. W rozdziale trzecim charakteryzuje pojecie naruszenia przyjete
w ustawie z 1985 r. oraz przeprowadzam oceng poszczegélnych przypad-
kow bezprawnego uzywania cudzych znakéw towarowych. Uwazam za
konieczne rozszerzenie przedmiotu dyskusji rowniez na ustawe z 1926 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poniewaz stanowi ona podstawe
tzw. uzupelniajacej ochrony znakéw towarowych. Legalne w §wietle usta-
wy z 1985 r. uzycie cudzego znaku moze okazac si¢ bezprawne z punktu
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widzenie ustawy z 1926 r. Pominiecie tych kwestii mogloby wprowadzi¢
w blad czytelnika co do legalnosci okreslonych sposobow uzycia cudze-
go znaku towarowego. Rozdzial czwarty przedstawia sankcje na wypadek
naruszenia prawa z rejestracji. Uwage swoja skupiam przede wszystkim na
zagadnieniach materielnoprawnych. Uwzgledniam réwniez problematyke
prawnoprocesows. Regulacje procesowe maja bowiem bardzo powazne
znaczenie dla skutecznosci sankcji, a posrednio wplywaja na efektyw-
nos¢ catego systemu ochrony prawnej znakow towarowych. W rozdziale
piatym podejmuje prébe okreslenia charakteru prawa z rejestracji znaku
towarowego. W nauce prawa brak jest bowiem przekonywajacego stano-
wiska w tej kwestii. Celem rozwazan jest ustalenie, czy jest to prawo na
dobru niematerialnym. Niektorzy autorzy reprezentuja wprawdzie ten po-
glad, lecz nie wyjasniaja, w czym tkwi niematerialne natura dobra, jakim
jest znak towarowy.



ROZDZIAL 1
ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA

§ 1. Pojecie znaku towarowego i jego funkcje; ekonomiczne
warunki jego przydatnosci

1. Pojecie znaku towarowego

Instytucja znaku towarowego sigga poczatkéw gospodarki towarowe;.
Natomiast pierwsze formy ochrony prawnej pojawily si¢ znacznie pézniej,
a nowoczesny system ochrony prawnej znakéw towarowych powstal do-
piero w XIX w.! Istnienie znaku towarowego jest niezalezne od ochrony
prawnej?, tak jak m.in. rzeczy, wynalazkéw, utworéw literackich i artystycz-
nych. Skutkiem ochrony prawnej ma by¢ jedynie odpowiadajace Zycze-
niom prawodawcy oddziatlywanie na znak towarowy; regulacja prawna nie
powoduje natomiast powstania znaku jako takiego. Z powyzszego plynie
wniosek o potrzebie przedstawienia znaku i jego funkcji w obrocie go-
spodarczym niezaleznie od regulacji prawnej. Sa to bowiem ,,wielkosci”
niejako dane juz ustawodawcy.

W moim przekonaniu znak towarowy rozpatrywany niezaleznie od re-
gulacji prawnej jest odbitym w §wiadomosci cztowieka jednolitym zwiaz-
kiem oznaczenia i towaru obejmujacym ogo6t wyobrazen o danym towarze
wyodrebnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia. Poszczegdlne
elementy powyzszej definicji wymagaja blizszego wyjasnienia.

! Na ten temat najobszerniej w literaturze pisze E. Wadle, Fabrikzeichenschuty und Markenrecht,
Geschichte und Gestalt des dentschen Markenshutzges im 19 Jabrbundert, Teil 1, Berlin 1977; Teil 2,
Berlin 1984.

2 Tak réwniez: A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, t. 1, Basel-Stuttgart 1968, s. 252; idem, Markenlizenz,
[w:] Function et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes, ZNU] PWOWI,
nr 7, s. 61; K. Hierse, Wesen, Funktion und Gegenstand des Warenzeichenrechts der DDR, Betlin 1967,
s. 15 A. Vida, Vedjégy és véllalat, Budapest 1982, s. 14; idem, Das Warenzeichen in der Wirtschaft der
sozialistischen Linder, Koln—Berlin—Bonn—Minchen 1987, s. 5.
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1. Znak towarowy jest zjawiskiem §wiadomo$ci czlowie-
ka’. Pod wplywem bodZca zewnetrznego (np. dokumentu handlowego
z oznaczeniem) znak towarowy odbije si¢ w $wiadomosci danej osoby.
Percepcja znaku wywoluje bowiem w §wiadomosci tej osoby obraz towaru
zindywidualizowanego przez ten znak. I tak znak towarowy ,,E. Wedel”
kojarzy si¢ z czekolada, znak ,,Ursus” nasuwa obraz ciagnika, znak ,,Jo-
wisz” wywoluje skojarzenie z odbiornikiem telewizyjnym itp. To odbicie
w §wiadomosci perceptora danego znaku nastepuje nie tylko w przypadku
znakow renomowanych, ale réwniez malo znanych oznaczen wyrdznia-
jacych. Znak towarowy w kazdym wypadku odbity jest w swiadomosci
0sob, ktérym jest znany. Z punktu widzenia istnienia znaku jako zjawiska
$wiadomosci czltowieka nie ma znaczenia liczba oséb, ktérym dany znak
towarowy jest znany. Konieczne jest jednak, aby to oznaczenie bylo utrwa-
lone w formie materialnej i bylo przedmiotem postrzegania chociazby tylko
jednej osoby. Rejestracja (odbicie) znaku w §wiadomosci perceptora musi
by¢ zawsze poprzedzona wezesniejsza obiektywizacja, czyli wytworzeniem
w zmaterializowanej formie zwigzku oznaczenia 1 towaru, np. poprzez nato-
zenie oznaczenia na towar lub opakowanie, powolanie si¢ na znak w rekla-
mie okreslonego wyrobu, uzycie oznaczenia na dokumentach handlowych
dotyczacych danego towaru czy wreszcie poprzez zgloszenie oznaczenia
w urzedzie patentowym w celu rejestracii.

W $wietle powyzszego nalezy wprowadzi¢ rozréznienie miedzy zna-
kiem jako zjawiskiem §wiadomosci cztowieka a jego materialnymi nosni-
kami. Perceptor przedstawia sobie znak towarowy jako jednolity zwiazek
oznaczenia i towaru, ktéry obejmuje ogdl wyobrazen o zindywidualizo-
wanym towarze. Oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru stanowia no-
$nik materialny znaku towarowego. Poniewaz zwigzanie fizyczne towaru
ze znakiem (np. poprzez natozenie oznaczenia na towar) lub tez pojeciowe
(np. wymienienie towaru w dokumentach handlowych opatrzonych da-
nym znakiem) zawsze zawiera informacj¢ o towarze wyodr¢bnionym spo-
$réd innych nalezacych do tego samego rodzaju, poprawne jest nazywanie
znakiem towarowym nie tylko zjawiska rejestrowanego w $wiadomosci
czlowieka, ale rowniez realnie istniejacego faktu, czyli zmystowo postrze-
ganego oznaczenia ujetego w celu zindywidualizowania towaru. Jednakze
ograniczenie znaku towarowego do zjawiska realnie istniejacego w §wiecie
zewngtrznym z pomini¢ciem znaku jako elementu swiadomosci cztowieka

* Tak trafnie: A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, t. 1, s. 252; idens, Wesen und Unwesen der Marke, [w:] Fest-
schrift fiir Philipp Mdhring, Mnchen 1965, s. 300 i n.; idem, Die geistige Herausforderung der Immaterialgi-
terrecht, AIC 1986, vol. XIX, s. 207.
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oznaczaloby w rzeczywisto$ci przeoczenie faktu, ze znak towarowy indy-
widualizuje w $wiadomosci cztowieka okreslony wyréb oraz ze o wartosci
znaku rozstrzygaja wyobrazenia, opinie nabywcy o danym towarze. Trak-
towanie znaku towarowego jako zjawiska swiadomosci pozwala wreszcie
wyjasnié, w czym lezy jego niematerialne natura®.

2. Znak towarowy jest polgczeniem oznaczenia i towaru. Samo
oznaczenie (np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna) nie
jest znakiem towarowym, a staje si¢ jego skladnikiem z chwila zwigza-
nia z towarem w celu jego odréznienie od innych towaréw tego same-
go rodzaju. Wynikaja z tego dwa szczegdtowe stwierdzenia. Po pierwsze,
oznaczenie jest elementem odrebnym (samodzielnym) w stosunku do wy-
réznianego towaru. Nie jest to rownoznaczne z fizyczng rozdzielno$cia
obydwu sktadnikoéw znaku towarowego. W kazdym jednak wypadku per-
ceptor powinien mie¢ mozno$¢ bodajze pojeciowego rozdzielenia ozna-
czenia i towaru. Dlatego tez z pewnym uproszczeniem mozna powiedziec,
ze element, ktory stanowi konieczna cz¢$¢ produktu, nie moze stac si¢
oznaczeniem wyrdzniajacym. Po drugie, oznaczenie nie musi pozostawaé
w fizycznym zwiazku z towarem, ale granice dopuszczalnej rozdzielnosci
wyznacza opinia perceptora.

W realnym $wiecie oznaczenie 1 towar s3 dwoma odrebnymi elementa-
mi. Jednakze w §wiadomosci czltowieka znak towarowy jawi si¢ jako jed-
nos¢ tych elementéw. Dana osoba nie postrzega rozlacznie oznaczenia
i towaru, lecz jedynie zindywidualizowany towar®. Wskazane wyodrebnie-
nie (indywidualizacja) jest skutkiem przyporzadkowania w §wiadomosci tej
osoby oznaczenia okreslonemu towarowi. Efektem tego przyporzadkowa-
nia jest obraz danego towaru.

3. Znakiem towarowym jest oznaczenie zwigzane z towarem w celu
jego wyodrebnienia na podstawie kryterium pochodzenia. Decyduja-
ce znaczenie ma wola osoby, ktéra postuguje si¢ danym oznaczeniem.
Sam obiektywny fakt nalozenia znaku na towar nie jest bowiem jeszcze
réwnoznaczny z powstaniem znaku towarowego. Oznaczenie moze by¢
umieszczone na towarze takze w innych celach niz wyréznianie towaréw
na podstawie ich pochodzenia, np. w celach dekoracyjnych, poinformo-
wania o cechach towaru. Uzycie oznaczenia w celu wyrdznienia towaru
nie musi by¢ réwnoznaczne z kreowaniem znaku towarowego. Elementy
tre§ciowe oznaczenia moga bowiem uniemozliwiaé rzeczywiste wyroznia-
nie towaru w obrocie gospodarczym. Dlatego tez oznaczenie uzyte w celu

* Blizej: rozdzial V § 2 niniejszej rozprawy.
> Sposrod wielu opracowan: A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, s. 255-256.
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indywidualizacji towaru musi charakteryzowac¢ si¢ zdolnoscig odrézniania
towaru. Moze ona by¢ pierwotna, tzn. wynika¢ ze struktury oznaczenia,
badz tez wtérna, tzn. nabyta w wyniku dlugotrwatego uzywania oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego.

4. Znakiem towarowym jest zwiazek oznaczenia i towaru, ktéry umoz-
liwia odréznienie towaru na podstawie jego pocho-
dzenia. Innymi stowy, znak towarowy wyodrebnia towar wéréd innych
tego samego rodzaju inaczej oznaczonych lub tez anonimowych®.

5. Znakiem towarowym jest zwiazek oznaczenia i towaru obejmujacy
ogbél wyobrazen o danym towarze. Znak towarowy kumulu-
je dwa rodzaje wyobrazeni o towarze'. Po pierwsze, skutkiem percepcji zna-
ku towarowego jako jednosci oznaczenia 1 towaru jest wywolanie w §wiado-
modci danej osoby obrazu zindywidualizowanego towaru; znak towarowy
wyodrebnia dany towar sposrdd wszystkich nalezacych do tego samego
rodzaju, natomiast nie wywoluje w $wiadomosci perceptora dodatkowych
skojarzeft odnoszacych si¢ do towaru. Tego rodzaju wyobrazenia maja cha-
rakter stabilny 1 jednolity. Skutkiem percepcji znaku jest bowiem zawsze
wywolanie w §wiadomosci kazdej osoby tego samego obrazu towaru. Po
drugie, znak towarowy moze wywolywac dodatkowe opinie o szczegélnych
wlasciwosciach tego towaru. Nie s3 wykluczone negatywne oceny®, chociaz
najczesciej jest to pozytywna opinia o tym towarze. Wyobrazenie o jakosci
towaru ze znakiem jest rezultatem wiasnych do$wiadczen, wypowiedzi in-
nych konsumentoéw, intensywnej reklamy, atrakcyjnosci oznaczenia uzytego
jako skfadnik znaku towarowego itp. Wyobrazenia jakosciowe poszcze-
golnych odbiorcéw towardw moga si¢ znacznie roéznic, a takze podlegac
istotnym zmianom w zaleznosci od wielu czynnikow, np. zakresu reklamy,
konkurencji na rynku, warunkéw zbytu towaru.

Pierwszego rodzaju wyobrazenia zwigzane ze znakiem towarowym —
indywidualizacja produktu na podstawie jego pochodzenia — s3 obojetne
z punktu widzenia wielkosci zbywanej pod tym znakiem masy towarowej
z tym znakiem, nie uzasadniaja takze zwickszenia ceny danego produktu.
Dlatego tez znaki towarowe, ktore wywoluja tylko tego rodzaju asocjacje
konsumentow, sa pozbawione wewnetrznej (wlasnej) wartosci. Drugiego
rodzaju wyobrazenia zwiazane ze znakiem towarowym zwigkszaja ilos¢
zbywanych towaréw, umozliwiaja réwniez podniesienie ceny w stosunku

¢ Por. blizej: § 1 p. 2 niniejszego rozdziatu.

7 Tak pozycje cytowane w przypisie nr 3. Krytycznie w tej kwestii wypowiada si¢ M. Kepiaski,
Rozporzadzanie prawem 2 rejestragii gnakn towarowego, Poznan 1979, s. 37. Moim zdaniem nietrafnie.

8 1. Szwaja, Znaki towarowe a gnaki jakosc, 7.G 1976, nr 46.
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do wyrobu tego samego rodzaju zbywanych anonimowo lub pod innym
znakiem korzystajacych z gorszej opinii. Nie ma znaczenia fakt, Ze nie-
oznaczony lub inaczej oznaczony produkt reprezentuje obiektywnie ten
sam poziom cech uzytkowych 1 jakos$ciowych co towar ze znanym zna-
kiem. Znaki towarowe, z ktorymi sa zwigzane tego rodzaju skojarzenia,
posiadaja wewnetrzna warto$¢ i dlatego sa cennym skladnikiem (niemate-
rialnym) majatku przedsigbiorstwa’.

Znak towarowy w obrocie gospodarczym oddzialuje na klientéw 1 cato-
ksztalt tych dzialan okresla si¢ powszechnie mianem funkcji znaku towa-
rowego. Jest to jedno z najzywiej dyskutowanych zagadnien w nauce pra-
wa'’. Ustalenie katalogu funkcji znakéw towarowych powinno bowiem by¢
kwestia wstepng przed przyznaniem ochrony prawnej tym oznaczeniom.
Ogromne zainteresowanie funkcjami znaku towarowego nie doprowadzito
— jak dotychczas — nie tylko do ujednolicenia stanowisk, ale nawet do ich
zblizenia. W niniejszej rozprawie przyjmujg, ze znak towarowy realizuje naj-
wazniejsze funkcje: oznaczenia pochodzenia, reklamowg oraz jakosciowa.

2. Funkcje znaku towarowego
A. Funkcja oznaczenia pochodzenia

W poczatkowym okresie swojej historii znak towarowy realizowal funk-
cj¢ oznaczenia pochodzenia, imiennie odrdzniajac towar pochodzacy z jed-
nego przedsigbiorstwa od towaréw tego samego rodzaju pochodzacych
z innego przedsi¢biorstwa. Informacja zawarta w oznaczeniach byta kon-
kretna (imienna) 1 odnosita si¢ do towaréw osoby prowadzacej dane przed-
sigbiorstwo''. Rozwdj gospodarczy i towarzyszace temu zjawisko powsta-
wania nowych form prawnych doprowadzily do istotnych zmian w praktyce
oznakowania towaréw znakiem towarowym. Znalazlo to wyraz w dwoéch
tendencjach. Po pierwsze, rozpowszechnily si¢ znaki fantazyjne, abstrakcyj-
ne (np. ,,Termoter”, ,,Medox”) niezawierajace imiennej informacji o przed-
sighiorstwie, z ktérego te towary pochodza; znaki imienne (np. ,,E. Wedel”,
»olemens”) znalazly si¢ w znacznej mniejszosci. Po drugie, rozpowszechnita
si¢ praktyka uzywania jednego i tego samego znaku towarowego przez
kilka przedsigbiorstw (np. znaki wspolne, znaki koncernéw, uzywanie zna-
ku licencjodawcy przez licencjobiorce). Powyzsze zjawiska doprowadzily

? Na temat sktadnikéw niematerialnych majatku przedsigbiorstwa: M. Pézniak-Niedzielska, Pojecie
pryedsigbiorstwa a jego majatek, ,,Annales UMCS” 1982, Sectio G, vol. XXIX, s. 129 i n.

1" Na przyktad przeglad stanowisk spotykanych w zachodnioniemieckiej nauce prawa i orzecznic-
twie: R. Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, GRUR 1972, s. 402 1 n.

" Na przyktad: L. Heydt, Zur Funktion de Marke, GRUR Int. 1976, s. 341-342.
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do wysunigcia w literaturze przedmiotu tezy o przestarzalym charakterze
funkcji oznaczenia pochodzenia'?. Zgodnie z ta teza znak towarowy indy-
widualizuje towar sam w sobie, towar jako taki, nie wskazuje natomiast na
pochodzenie towaru. W $wietle tej koncepcji pochodzenie towaru nie ma
zadnego znaczenia z punktu widzenia znaku towarowego. Teza o dezaktu-
alizacji funkcji oznaczenia pochodzenie spotkata si¢ z krytyka. Wyraza si¢
opinig, ze znak towarowy takze wspolczesnie — chociaz w odmienny spo-
s6b — realizuje funkcje oznaczenia pochodzenia®. Zajecie stanowiska w tej
kwestii wymaga rozwazenia charakteru informacji (wskazéwki) zawarte;
w oznaczeniu stanowigcym skladnik znaku towarowego oraz przedmiotu
(punktu odniesienia) tej informacji.

W obrocie gospodarczym wystepuja dwa rodzaje oznaczen: jedne
utozsamiane z nazwa przedsiebiorstwa lub nazwiskiem wtasciciela (znaki
firmowe) informuja imiennie (konkretnie), z jakiego przedsi¢biorstwa po-
chodzi dany produkt, natomiast inne (oznaczenia fantazyjne) informuja,
ze towar pochodzi z anonimowego przedsigbiorstwa. Wydawac si¢ moze
pozornie, ze w drugim przypadku informacja nie ma jakiegokolwiek zna-
czenia, kazdy bowiem towar musi by¢ zbywany przez jakies przedsiebior-
stwo. W rzeczywistosci taka wskazowka, chociaz ubozsza tresciowo w po-
réwnaniu z pierwsza kategorig oznaczen, jest réwniez istotna z punktu

12 R. Franceschelli, Sz marchi d'ingpresa, Milano 1972, s. 81 i n.; L. Heydt, Zur Funktion. .., s. 431; W. Op-
penhoff, Wendel der Markenrechtskonzeption?, GRUR Int. 1973, s. 433 in.; P. Auteri, Territorielita del diritto
di marchio e circolazgione di prodotti originale, Milano 1973, s. 46 i n. Por. takze krytyke funkcji oznaczenia
pochodzenia przez M. Kepiniskiego, Rozporzadzanie prawenm. . ., s. 54-55.

B W literaturze REN np. A. Beumbach, W. Hefermehl, Warenzeichenrecht, Minchen 1979, s. 68 i n.;
FK. Beier, W. Krieger, Wirtschaftliche Bedentung, Funktion und Zweck der Marke, GRUR Int. 1976, s. 125
in.; EK. Beier, Grengen der Erschipfungslebre im Markenrecht — Zur Benrteilung des Vertriebes umgepackter
und nen gekenngeichneter Originalware in den Léindern der Enropdaischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRuR Int.
1978, s. 264; idem, Unterscheidende Zuséitze als Mittel zur Lisung marken — und firmenrechtlicher Konflifete
im Gemeinsemen Markt, RIW 1978, s. 397. Z literatury francuskiej np. P. Roubier, Le droit de la pro-
priété industrielle, t. 11, Paris 1954, s. 483; J. Saint-Gel, Marques de Fabrigue de Commerce on de Service,
Paris 1972, A12; A. Chavanne, |. Burst, Droit de le priopriété industrielle, Paris 1976, s. 343. Z literatury
amerykanskiej np. E. Schechter, The rational basis of trademark protection, 40 Harv. L. Rev; s. 813; H. Nims,
The Law of Unfair Competition and Trade Marks, New York 1947, s. 520 i n. Z literatury szwajcarskicj
przede wszystkim P. Troller, Kollisionen zmwischen Firmen, Handelsnemen und Marken, Basel 1980, s. 35.
Z literatury wloskiej np. A. Vanzetti, Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, s. 128
in.; G. Aghina, L utilizzazione atipica del marchio altrni, Milano 1971, s. 29; M. Rotondi, Diritto industriale,
Padova 1965, s. 108 i n. Z literatury radzieckiej np. V. Dozorcew, Funkcii towarnogo 3naka i ego prawowoy
rezim, ,,Chozjajstwo i Prawo” 1978, nr 1, s. 49. Z literatury czechostowackiej np. raport czechostowackiej
grupy AIPPI Annuaire 1976, s. 151. Z literatury NRD np. K. Hierse, Wesen, Funktion nund Gegenstand. . .,
s. 28. Z literatury wegierskiej np. raport grupy wegierskiej AIPPI Annuaire 1978. Z literatury polskiej
R. Skubisz, Nowa ustawa o znakach towarowyeh, PUG 1985, nr 7, s. 184; M. Niedzielska, R. Skubisz, La
nonvelle loi polonaise sur les marques de fabrigue de 1985, P1 1987, nr 2, s. 80.
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widzenia konsumentéw'®. Otrzymujg oni bowiem informacje o zrédle
pochodzenia towarow z danym znakiem. Dowiaduja si¢, ze wszystkie tak
samo oznaczone towary pochodza z jednego i tego samego przedsigbior-
stwa. Znaki fantazyjne przekazuja w poroéwnaniu ze znakami firmowymi
ubozsze informacje o towarze, poniewaz nie identyfikuja bezposrednio
przedsigbiorstwa. Jednakze brak tej informacji nie upowaznia do stwier-
dzenia, ze znaki fantazyjne nie realizujg funkcji oznaczenia pochodzenia.
W kazdym bowiem wypadku, wskazujac na wspoélne, chociaz anonimowe,
zrédlo pochodzenia wszystkich towardw z tym znakiem, odrézniaja je tym
samym od towarow inaczej oznaczonych badZ tez nieoznaczonych. To-
wary nieoznaczone lub inaczej oznaczone pochodzg juz z innego zrédla
(przedsigbiorstwa). Innymi stowy, minimum informacji przekazywanych
przez oznaczenia fantazyjne jest wystarczajace do odréznienia towardw na
podstawie kryterium ich pochodzenia®.

Znacznie powazniejszy jest wskazany wyzej drugi argument na rzecz
tezy o redukcji funkcji oznaczenia pochodzenia do funkcji odrézniajace;.
W przypadku wspdlnych znakéw towarowych, znakéw towarowych zrze-
szen (koncernéw) przedsiebiorstw lub tez udzielenia licencji na uzywanie
znaku towarowego zachodzi przypadek uzywania znaku przez kilka od-
rebnych 1 niezaleznych przedsi¢biorstw. Z cala pewnoscig te znaki towa-
rowe nie wskazuja juz na jedno przedsigbiorstwo. Ponadto w tych sytu-
acjach osoby uzywajace znaku towarowego sa najcze¢sciej zobowigzane do
utrzymania jednolitego poziomu cech jako$ciowo-uzytkowych produktow
opatrywanych tym znakiem, co mogloby sugerowac, ze znak wyrdznia tyl-
ko towar jako taki, a zrédlo pochodzenia nie ma zadnego znaczenia'.
Powyzsze stwierdzenia nie sg wystarczajace do udowodnienia dezaktuali-
zacji funkcji oznaczenia pochodzenia na rzecz funkeji odrézniajacej. Je-
stem przekonany, ze takze w wyzej wymienionych przypadkach uzywanie
jednego 1 tego samego znaku towarowego przez kilka odrebnych 1 nie-
zaleznych przedsiebiorstw odréznia towary na podstawie kryterium ich
pochodzenia. Przedmiotem wskazéwki zawartej w oznaczeniu (imiennej
lub abstrakcyjnej) stanowigcym skladnik znaku towarowego jest zrédio
pochodzenia towaru'’. W pierwszym okresie rozwoju praktyki oznakowy-
wania towarow wszystkie czynnosci zwiazane z produkcja i nakladaniem

" EK. Beier, U. Ktieget, Wirtschaftliche Bedentung. . ., s. 126 i n.; P. Trollet, Kollisionen zwischen Firmen. ..., s. 37.
15 2. Trollet, Kollisionen smwischen Firmen. .., s. 39.

16 Tak wyraznie: R. Franceschelli, S# marchi. .., s. 83-84; L. Heydt, Zur Funktion..., s. 341-342.

" Tak rowniez: EK. Beier, U. Krieger, Wirtschaftliche Bedentung. . ., s. 127; P. Trollet, Kollisionen swischen
Firmen..., s. 40.
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znaku na wyroby oraz ich wprowadzeniem do obrotu wykonywatl ,,wla-
Sciciel” znaku towarowego w swoim przedsi¢biorstwie. Wraz z rozwojem
stosunkow produkeji coraz czesciej wiele czynnosci (np. produkeja ele-
mentow skladowych, a nawet calego wyrobu, nakladanie znaku na towar)
jest przeprowadzonych poza przedsiebiorstwem ,,wiadciciela” znaku to-
warowego. Fizycznie towar nie pochodzi lub tez nie pochodzi catkowi-
cie z tego przedsi¢biorstwa. Z punktu widzenia znaku towarowego ocena
obydwu powyzszych sytuacji powinna by¢ taka sama. Nie ma znaczenia
miejsce fizycznego pochodzenia towaru ze znakiem, a istotng role odgry-
wa jedynie wola ,,wlasciciela” znaku towarowego, aby dany towar — tak jak
zostal oznaczony — konsumenci laczyli z jego przedsi¢biorstwem. Wyra-
zem tej woli (zgody) jest nalozenie znaku na towat' (przy czym nie jest
istotne, kto wytworzyl dany wyréb lub opakowal) i jego wprowadzenie do
obrotu. ,,Wlasciciel” znaku towarowego moze to zrobi¢ samodzielnie lub
tez upowazni¢ inng osobe prawng lub fizyczna. W kazdym jednak przy-
padku znak informuje nabywce, e wszystkie czynnosci zwiazane z wytwo-
rzeniem wyrobu, jego ewentualnym opakowaniem i wprowadzeniem do
obrotu odbyty si¢ pod kontrolg ,,wlasciciela” znaku towarowego. W tym
znaczeniu towar ze znakiem pochodzi z przedsi¢cbiorstwa prowadzonego
przez ,,wlasciciela” znaku towarowego. Zrédlo pochodzenia towaru jest
zlokalizowane z punktu widzenia znaku towarowego jedynie w tym przed-
sigbiorstwie. Mozna je nazwac zrédlem pochodzenia wasko rozumianym,
w odréznieniu od sytuacji, gdy towar pochodzi z punktu widzenia znaku
towarowego z wiecej niz jednego przedsigbiorstwa.

Proces rozwoju gospodarczego doprowadzil do powstania migdzy
odrebnymi przedsigbiorstwami rozmaitych wigzi gospodarczych, finanso-
wych, organizacyjnych (ujetych w rozmaite ramy prawne) majacych zna-
czenie dla produkcji, oznaczania towaru znakiem oraz jego wprowadzenia
do obrotu. Jezeli ,,wlasciciel” znaku towarowego moze i pragnie przyjaé
catkowita odpowiedzialno$¢ za towar ze znakiem, to zachodzi przypadek
opisany wyzej; towar pochodzi — z punktu widzenia znaku towarowego —
z przedsiebiorstwa ,,wlasciciela” znaku towarowego, natomiast fizyczne
pochodzenie towaru nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Jezeli jednak pra-
gnie si¢ poinformowac konsumentéw, ze obok tegoz ,,wlasciciela” znaku
towarowego takze inna osoba wywarla wplyw na powstanie, oznaczenie
1 zbywanie towarow, to uzywa si¢ znaku towarowego podobnego do znaku
towarowego ,,wladciciela”. Towar ze znakiem jest wowczas przypisywany

8 EK. Beiet, Grenzgen. .., s. 264; P. Roubier, Le droit.. ., t. 1, 5. 382; A. Chavanne, J. Burst, Droit. . ., s. 378.
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przez odbiorcéw nie tylko wlascicielowi znaku, ale réwniez innej osobie
(osobom). Innymi slowy, towar pochodzi — z punktu widzenia znaku to-
warowego — z kilku przedsigbiorstw. Mamy zatem do czynienia ze Zro-
dlem pochodzenia szeroko rozumianym.

W przypadku wspoélnych znakéw towarowych, znakéw towarowych
koncernow, licencji znakéw towarowych moga wystapi¢ dwie sytuacje. Po
pierwsze, wszystkie podmioty uzywaja takich samych znakéw towarowych.
Konsumenci ,,przypisuja”’ wyroby ze znakiem ,,wlascicielowi” danego zna-
ku towarowego. Zachodzi wtedy zbieznos¢ z wyzej opisanym przypadkiem,
gdy ,,wlasciciel” znaku towarowego wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na
powstawanie, oznaczanie 1 wprowadzanie do obrotu ,,wiaze” ze swoim
przedsigbiorstwem. W przypadku, gdy kilka przedsigbiorstw (np. licencjo-
dawca 1 licencjobiorca) uzywa takiego samego znaku, to z punktu widze-
nia prezentowanej koncepcji pochodzenia towaru ze znakiem dany towar
pochodzi z jednego i tego samego zrodlo, chociaz sg to fizycznie odrebne
przedsigbiorstwa. Po drugie, podmioty uzywaja podobnych znakéw towa-
rowych. W tych przypadkach pragnie si¢ przekazaé informacj¢ nabywcom,
ze dany wyréb pochodzi — punktu widzenia znaku towarowego — z wigcej
niz jednego przedsigbiorstwa. Nie ma znaczenia okolicznos¢, ze w kon-
kretnej sytuacji wyrob zostal catkowicie wyprodukowany przez czlonka
organizacji lub tez licencjobiorce. Podobienstwo do znaku towarowego
,wlasciciela” wyraza mysl, Ze proces powstawania danego wyrobu byl
czg$ciowo kontrolowany przez wiasciciela znaku towarowego, a czgscio-
wo przez inng osobe. W tym przypadku zatem znak towarowy pochodzi
z wigcej niz jednego przedsigbiorstwa. Powstaje wowczas sytuacja ,,decen-
tralizacji” kompetencji zwigzanej ze znakiem towarowym, ktory wskazuje
na wigksza liczbe przedsigebiorstw.

W czasach wspoélczesnych znak towarowy takze realizuje funkcje ozna-
czenia pochodzenia. Wskazuje bowiem imiennie lub abstrakcyjnie, ze dany
towar pochodzi — w powyzszym rozumieniu — z przedsi¢biorstwa osoby
uzywajacej danego znaku towarowego (zrédlo pochodzenia towaréw wa-
sko rozumiane) badz tez ze zwiazku kilku przedsi¢biorstw, a zwiazki te
o charakterze organizacyjnym, gospodarczym i prawnym maja wplyw na
powstanie, oznaczanie i zbyt towaréw ze znakiem (zrédio pochodzenia
szeroko rozumiane). Przekazujac te informacje, znak towarowy odréznia
towary z danym znakiem od towardéw tego samego rodzaju inaczej ozna-
kowanych lub tez zbywanych bez jakiegokolwiek oznaczenia.

W nauce prawa najczesciej odréznia si¢ funkcje oznaczenia pochodze-
nia od funkcji odrézniajacej (indywidualizacyjnej). Wzajemne ich zwigzki
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sq przedstawiane w sposéb bardzo zréznicowany. Obydwie funkcje maja
wprawdzie charakter samodzielny, ale warunkuja si¢ wzajemnie; badz
funkcja oznaczenia pochodzenia jest wtérna w stosunku do funkcji od-
rézniajacej, badz tez funkcja oznaczenia pochodzenia pokrywa si¢ z funk-
cja odrozniajaca”’. W moim przekonaniu to rozréznienie ma znaczenie
jedynie poznawcze. Chodzi bowiem o podkreslenie réznych aspektow
tego samego zjawiska. Jezeli redukujemy tres¢ funkcji oznaczenia pocho-
dzenia do wskazywania Zzrédia pochodzenia towardw, to konieczne jest
uwzglednienie funkeji odrézniajacej, dzigki ktérej znak towarowy odroz-
nia towary. Jezeli natomiast twierdzi sig, ze znak towarowy realizuje funk-
cje oznaczenia pochodzenia, odrézniajac towary na podstawie kryterium
ich pochodzenia, to tres¢ tej funkcji obejmuje réwniez element odréznia-
nia towarow. Nie ma zatem potrzeby redukowania tresci funkcji oznacze-
nia pochodzenia 1 tworzenia odrebnej funkcji odrézniajace;.

B. Funkcje reklamowe

Znak towarowy realizuje funkcje reklamowa, zachecajac klientéw do
nabywania towaréw oznaczonych danym znakiem. Funkcja ta moze by¢
wykonywana jedynie na podstawie renomy towaréw ucielesnionej w zna-
ku towarowym?. Dzigki tej renomie znak towarowy moze utrzymac krag
potencjalnych konsumentéw, a nawet go poszerzy¢. To sklania do wyra-
zenia opinii, ze omawiana funkcja znaku ma wspoéltczesnie bardzo powaz-
ne znaczenie gospodarcze®'. Wiaze si¢ to przede wszystkim z niebywatym
rozwojem reklamy, ktora nie bylaby zasadniczo mozliwa bez postugiwania
si¢ znakami towarowymi.

Renoma znaku towarowego nie powstaje z chwilg jego kreowania,
a zatem funkcja reklamowa nie wynika z istoty znaku, w przeciwiefistwie
do funkcji oznaczenia pochodzenia. Ponadto logicznym skutkiem faktu,
ze nie wszystkie znaki towarowe posiadaja renomeg, jest uznanie, ze nie
wszystkie znaki wykonuja funkcje reklamowa. Do chwili powstania tej re-
nomy znak towarowy nie moze skutecznie kierowa¢ uwagi konsumentow

¥ Przeglad stanowisk w zachodnioniemieckiej nauce prawa podaje R. Sack, Die rechtlichen Funktio-
nen..., s. 402 1 n.; w szwajcarskiej nauce prawa P. Troller, Ko/lisionen swischen Firmen. .., s. 36. Zob.
réwniez: M. Kepinski, Rogporzadzanie prawem. . ., s. 55.

2. Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964, s. 187. Zdaniem L. Heydta, Zur Funk-
tion..., s. 341; kazdy znak towarowy realizuje funkcje reklamowa, poniewaz zwraca uwage klientéw
na towar.

2 Oczywiscie tak autorzy, ktérzy uwazaja, ze funkcja ta jest nieroztacznie zwiazana z istota znaku
(np. L. Heydt, Zur Funktion..., s. 341-342), ale réwniez ci, ktérzy wyrazaja poglad, ze wspolczesnie
funkcja oznaczenia pochodzenia zachowala swoje znaczenie (np. EK. Beier, U. Krieger, Wirtschaft-
liche Bedentung. . ., s. 128; por. réwniez: M. Kepinski, Rogporzadzanie prawem. . ., s. 57-58).
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na wyroby opatrzone tym znakiem 1 poleca¢ je ich uwadze. Jak widac, wy-
konywanie funkcji reklamowej jest zatem przesunigte w czasie w stosunku
do funkcji oznaczenia pochodzenia. Ta ostatnia, jak juz wyzej wskazano,
jest bowiem wykonywana od chwili wytworzenia postrzeganego przez
odbiorcow zwiazku miedzy oznaczeniem a towarem umozliwiajacego
wyréznienie danego produktu wéréd wyrobow legitymujacych si¢ innym
pochodzeniem.

Jezeli znak towarowy symbolizuje zla stawe towaru, to znak ten, kieru-
jac uwage konsumentow na towar z tym znakiem, jednoczesnie zniechgca
do zakupu. Zamiast ,,przyciagac” do towaru — ,,odpycha”. Dziala zatem
jako ,,znak ostrzezenia”. Odzyskanie zaufania klientow jest bardzo trudne
1 kosztowne. Dlatego tez zgodzi¢ si¢ nalezy z opinia wyrazong w litera-
turze, ze najlepszym wyjsciem w takiej sytuacji jest zaniechanie uzywania
skompromitowanego znaku®.

Szczegolnie efektywnie realizuja funkcje reklamows znaki stawne®.
Oznaczenia stanowiace skladnik takiego znaku (obok towaru) moga stac
si¢ bowiem same w sobie symbolem wysokiej renomy. Beda przyciagac
klientéw takze do towaréw innego rodzaju niz towary, na podstawie kto-
rych powstaly pozytywne opinie konsumentéw. Skutkiem uzywania takie-
go znaku dla towaru innego rodzaju moze by¢ i jest najczgsciej ,,rozwod-
nienie” jego zdolnosci przyciagania klientéw do towaréw z tym znakiem
(sity atrakcyjnej znaku). Oslabieniu ulega renoma ucielesniona w tym zna-
ku towarowym i slabsza staje si¢ jego sila oddzialywania na konsumentow.

C. Funkcja jakosciowa

Znak towarowy wykonuje funkcj¢ jakosciowa, przekazujac konsumen-
tom informacj¢ o cechach jakosciowych danego towaru. Funkcji tej nadaje
si¢ r6zng tre$¢ w zalezno$ci od znaczenia przypisywanego faktowi postu-
giwania si¢ znakiem w obrocie gospodarczym oraz sposobu rozumienia
jakosci towaru.

Zgodnie z dominujacym pogladem najwicksze praktyczne znaczenie
ma informowanie klientéw, ze wszystkie towary z tym znakiem, czyli tak
samo oznaczone, pochodza — w powyzszym rozumieniu — z jednego i tego
samego zrodla oraz reprezentuja ten sam poziom cech jakosciowych*. Na
podstawie pochodzenia towaréw ze znakiem konsument wnioskuje o ich

2. Szwaja, Znaki towaroe. ..

» Por. blizej: § 2 niniejszego rozdziatu oraz § 4 p. 2 rozdziatu II1.

% Na przyktad EK. Beier, U. Krieger, Wirtschaftliche Bedeuntung. .., s. 126; R. Callmann, The Law of
Unfair Competition Trademarks and Monopolies, t. 111, Mundelein 1967, § 65, 2.
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jakos$ci. Upowaznia to do stwierdzenia, ze funkcja jakoSciowa nie ma cha-
rakteru samodzielnego w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia,
lecz jest wobec niej wtérna®. Aby znak moégl przekazywac te informacie,
musi przeciez wezesniej odrézni¢ towary na podstawie ich pochodzenia.
W przeciwienstwie do funkcji oznaczenia pochodzenia funkcja jakosciowa
nie jest wlasciwa wszystkim znakom towarowym. Przekazywanie infor-
macji o jako$ci towaru z tym znakiem zaklada juz istnienie wyobrazen
o jakosci tych wyrob6w. Funkcja ta jest zatem realizowana pod warunkiem
wezesniejszego uzywania danego znaku, natomiast funkcja oznaczenia
pochodzenia jest wykonywana przez znak od chwili jego powstania.

Zdarza si¢ niekiedy, ze konsument moze ksztaltowaé swoje wyobra-
zenie o jakosci wyrobu z danym znakiem nie tylko na podstawie faktu
opatrzenia tym znakiem wickszej liczby wyrobow na rynku, lecz samo
oznaczenie jako element znaku towarowego zawiera wzmianke o jakosci
produktu. W tym wypadku chodzi najcz¢sciej o znak fantazyjny, ktory za-
chowal jeszcze czegsciowo pierwotne znaczenie stowa uzytego jako sklad-
nik znaku towarowego, np. lux, super, prima.

Przedmiotem informacji przekazywanej przez znak towarowy jest ja-
kos¢ produktu opatrzonego tym znakiem. Moze ona by¢ ujmowana wasko
badz tez bardzo szeroko. W pierwszym przypadku chodzi jedynie o cechy
jakosciowe danego produktu; nie bierze si¢ pod uwage takich elementow
skladajacych si¢ na renome towaru, jak np. obsluga serwisowa, dotrzymy-
wanie terminéw dostaw, cena towaru, kultura personelu, w drugim przypad-
ku jako$¢ produktu jest rozumiana jako caloksztalt swiadczent zwiazanych
z danym towarem, tzn. obok cech towaru bierze si¢ pod uwage réwniez
wymienione wyzej elementy. Praktyce dnia codziennego odpowiada to dru-
gie ujmowanie jakosci. Konsument nie réznicuje bowiem miedzy jakoscia
towaru i caloksztaltem mozliwych $wiadczen zwigzanych z tym towarem.
Ponadto nieodzowne jest szerokie ujmowanie jakosci w przypadku znakow
ustugowych, a zwlaszcza tych, ktore nie posiadaja substytutu materialnego
(np. nauka jezykéw obceych, doradztwo, turystyka).

3. Ekonomiczne warunki przydatnosci znaku towarowego

Znak towarowy realizuje wyzej omowione funkcje w sposob poten-
cjalny, a pod warunkiem ziszczenia si¢ dodatkowych okolicznosci réw-
niez w sposob realny. Znak towarowy wykonuje swoje funkcje jedynie

» M. Niedzielska, R. Skubisz, La nonvelk. ..., s. 83; A. Chavanne, . Burst, Droit. . ., s. 343 in.; A. Baumbach,
W. Heformehl, gp. ¢iz.,, s. 10; W. Schluep, Das Markenrecht. . ., s. 71. Odmiennie G. Rieble, Markenrecht nnd
Paralelimport, Stuttgart 1968, s. 1231 n.
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potencjalnie w sytuacji, gdy przekazywane przez znak towarowy informa-
cje nie maja jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego. Z istoty znaku towa-
rowego wynika, ze niektore funkcje sa realizowane potencjalnie od chwili
kreowania znaku towarowego. Wykonuje on funkcje w sposéb realny, gdy
przekazywane informacje sg istotne z punktu widzenia przedsi¢biorstwa
oraz odbiorcéw towardw 1 uslug, Znak moze wykonywaé swoje funkcje
W sposob rzeczywisty w pewnym odstepie czasu w stosunku do chwili
swojego powstania, poniewaz przekazywanie istotnych informacji o towa-
rze opatrzonym danym znakiem wymaga wczesniejszego uzywania tego
znaku w obrocie. Jednakze do uzyskania rzeczywistego znaczenia przez
znak towarowy konieczne jest takze spelnienie ogdlnych, zewnetrznych
w stosunku do niego warunkéw w gospodarce danego kraju. Rozstrzygaja
one o przydatnosci znaku towarowego w gospodarce kraju. W moim prze-
konaniu warunki te przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

1. Przedsi¢biorstwo musi by¢ zainteresowane maksymalizacja zysku
poprzez maksymalizacj¢ zbytu towaréw. Wynikaja z tego dwa szczegoto-
we twierdzenia. Po pierwsze, podmiot prowadzacy dzialalno$¢ gospodar-
cza musi dysponowaé¢ swoboda wyboru wielkodci i struktury produkcji
oraz swoboda w zakresie reprodukcji (swoboda inwestowania). Centrum
decyzyjne musi miesci¢ si¢ zatem w przedsigbiorstwie. Brak zaintereso-
wania przedsi¢biorstwa w maksymalizacji zbytu swoich produktéw jest
réwnoznaczne z brakiem zainteresowania znakiem towarowym, ktory m.in.
umozliwia zwigkszenie zbywanej masy towarowej. Po drugie, rynek stano-
wi najwazniejsze kryterium oceny pracy przedsi¢biorstwa. Inne kryteria (np.
wykonanie zadan planowych) maja jedynie podrzedne znaczenie. Pozycja
przedsigbiorstwa jest zatem prosta konsekwencja oceny jego produktow
1 ustug przez klientéw. Pozytywna ocena manifestujaca si¢ w duzej liczbie
aktow zakupu towaréw oraz w szerokim korzystaniu z ustug przedsiebior-
stwa umozliwia rozwoj przedsigbiorstwa; natomiast negatywna ocena pro-
wadzi do zmniejszenia si¢ rentownosci przedsigbiorstwa, a nawet do jego
upadlosci. Bez znaczenia jest typ wlasnosci dominujacy w danym panstwie,
poniewaz samodzielno$¢ przedsigbiorstw jest mozliwa w systemie opartym
na wlasnosci spolecznej, a centralistyczne metody zarzadzania moga réw-
niez wystepowac w systemie opartym na wlasnosci prywatnej.

2. Na rynku spotykaja si¢ produkty stuzace zaspokojeniu — w szerokim
rozumieniu — okreslonej potrzeby czlowieka, pochodzace z dwoch lub
wigcej przedsi¢biorstw; nie ma znaczenia siedziba tych przedsigbiorstw,
istotne jest jedynie, ze produkty pochodzg z r6znych zrédel, a konsument
moze sposroéd nich swobodnie wybierac 1 tym samym preferuje produkty
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okreslonego wytworcy (sprzedawcy). Jezeli wszystkie produkty na danym
rynku pochodza tylko z jednego i tego samego przedsi¢biorstwa, to przed-
sigbiorstwo nie jest zainteresowane uzywaniem znaku towarowego. Pro-
dukt sprzedaje si¢ sam, poniewaz konsument musi go kupic, a znak jest
tylko elementem dekoracyjnym.

3. Na rynku istnieje rownowaga podazy 1 popytu w odniesieniu do da-
nego rodzaju produktu lub tez przewaga podazy nad popytem. W przy-
padku przewagi popytu nad podaza towar sam znajduje nabywce i fakt
postugiwania si¢ oznaczeniem wyrdzniajacym nie ma znaczenia.

Stopien realizacji powyzszych trzech elementéw okresla faktyczna
przydatnos$¢ znakéw towarowych w danym kraju. Jezeli w odniesieniu do
okreslonych towaréw nie sq spelnione powyzsze warunki, to opatrywa-
nie go znakiem towarowym jest zbedne. NalozZenie na przedsi¢biorstwo
obowiazku uzywania znaku towarowego nie nada mu réwniez znaczenia
ekonomicznego. Znak towarowy nie bedzie realizowa¢ swoich funkcji.
Natomiast spelnienie tych warunkéw umozliwia poprzez znak towarowy
realizacje okreslonych interesow przedsiebiorstw oraz konsumentow.

§ 2. Interes przedsigbiorstw i konsumentéw w dziedzinie
znakéw towarowych

Realizacja scharakteryzowanych funkcji znaku towarowego dotyka inte-
reséw nastepujacych osob: jego ,,wiasciciela”, konsumentéw oraz przed-
sighiorstwa konkurencyjnego wobec ,,wlasciciela” znaku. Ponizej omawiam
kolejno interesy tych oséb zwigzane z uzywaniem znaku towarowego®.

Najwazniejszy interes ,,wlasciciela” znaku towarowego mozna okresli¢
mianem identyfikacyjnego. Chodzi o to, aby znak towarowy przekazywal
prawdziwe informacje, ktére pozwalaja bezblednie okresli¢c imiennie lub
abstrakcyjnie oznaczone miejsce pochodzenia danego wyrobu ze znakiem.
Tylko wtedy znak towarowy moze budzi¢ wrazenie odbiorcow stalej jakosci
wyrobow opatrzonych tym znakiem oraz umozliwia¢ powstawanie reno-
my towaru na podstawie reklamy, wlasnego dos§wiadczenia konsumentow
itp. W rezultacie uzywanie znaku — pod warunkiem spetnienia wymogow
przedstawionych w § 1 pkt 3 — moze prowadzi¢ do wzrostu sprzedazy to-
waréw 1 tym samym do maksymalizacji zysku przedsi¢biorstwa.

Realizacja interesu identyfikacyjnego wymaga spetnienia dwoch wa-
runkéw. Oznaczenie musi mie¢ charakter odrézniajacy oraz przekazywaé
prawdziwe informacje o pochodzeniu towaru. Dlatego tez nalozenie znaku

% Roznorodne interesy zwigzane ze znakiem towarowym omawia najszerzej: K. Spoendlin, Das

Marken recht im Lichte der schutzaviirdigen Interessen, Basel 1974.



ROZDZIAL [. ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA 31

na towar bez zgody ,,wladciciela” znaku towarowego stanowi wymow-
ne naruszenie jego interesow. Taka dzialalno$¢ moze prowadzi¢ bowiem
do zmniejszenia sprzedazy towaréw ,,wlasciciela” znaku towarowego
1w ostatecznym rezultacie najcze¢sciej do zmniejszenia jego zysku.

Z istoty znaku towarowego jako zwiazku oznaczenia i towaru zacho-
dzacego w $wiadomosci cztowieka wynika, ze taka konfuzja nie wyste-
puje w razie uzycia oznaczenia dla towaréw innego rodzaju, niz to czyni
,»whasciciel” znaku towarowego®. Z tego powodu nie ma on zasadniczo
interesu w zakazywaniu uzywania oznaczenia dla towaréw innego rodzaju.
Konsumenci nie kojarza bowiem juz wtedy danego towaru z przedsigbior-
stwem ,,wlasciciela” znaku towarowego bezposrednio przy znaku imien-
nym albo posrednio przy znaku fantazyjnym. Przyjmuje si¢, ze rozne sa
zrédla pochodzenia towaréw oznaczonych takimi samymi znakami.

Pewne stosunkowo nieliczne znaki towarowe sa symbolem wyjatko-
wo duzej renomy towardw i stanowia cenng warto$¢ w przedsigbiorstwie
,wlasciciela” znaku towarowego. Te wlasnie znaki stawne sg przedmiotem
szczegolnego zainteresowania innych oséb prowadzacych dzialalnosé go-
spodarcza. Pragna one uzywac¢ tych znakéw dla towaréw innego rodzaju,
niz to czyni ,,wlasciciel” danego znaku, w przeswiadczeniu, ze skieruja
uwage klientow na swoje towary (innego rodzaju) i zacheca do ich naby-
wania. Takie postepowanie nie wywoluje niebezpieczefstwa wprowadze-
nia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaru, lecz zmierza do wyko-
rzystania renomy uciele$nionej w cudzym znaku towarowym. Skutkiem
takiego postugiwania si¢ cudzym znakiem moéglby by¢ spadek zaufania
do towaréw pochodzacych z przedsigbiorstwa wiasciciela stawnego znaku
towarowego. Sifa atrakcyjna (renoma) zmaterializowana w danym znaku
uleglaby ,,rozwodnieniu”, a on sam oddzialywalby juz stabiej na klientéw.
Dlatego tez wlasciciel stawnego znaku towarowego pragnie uniemozli-
wi¢ postugiwanie si¢ jego znakiem w przypadku towaréw innego rodza-
ju. Powstaje jednak pytanie, czy ma on rzeczywiscie uzasadniony interes
w uniemozliwieniu takiego postepowania innych podmiotéw gospodar-
czych. Nie jest bowiem ostatecznie stwierdzone, ze uzycie znanego znaku
towarowego dla towaréw innego rodzaju powoduje przyciagniecie konsu-
mentéw do tych towaréw i ewentualny spadek zaufania do towaréw po-
chodzacych z przedsigbiorstwa ,,wlasciciela” znanego znaku. Nowocze-
sna nauka psychologii reklamy nie zajmuje w tej kwestii jednoznacznego

7 Orzecznictwo i nauka prawa uznaje wyjatkowo mozliwo$é powstania konfuzji takze w razie uzy-
cia oznaczenia dla towardw innego rodzaju. Por. blizej: R. Sack, Markenschutz, ansserhalb des Gleichar-
tigkeitsbereichs in der EG, RIW 1985, s. 597 i n. oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.
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stanowiska®. Nauka prawa i orzecznictwa, a ostatnio réwniez ustawodaw-
stwo niektorych krajéw zdajq si¢ przyjmowac, ze wskazane uzycie znane-
go znaku wywoluje okreslone reakcje konsumentow®. W konsekwencii
zarysowuje si¢ tendencja do uznawania interesu ,,wlasciciela” znanego
znaku w przypadku zakazywania uzywania takiego samego znaku dla to-
war6éw innego rodzaju.

Z powyzszym wiaze si¢ kolejny interes ,,wiasciciela” znaku towarowe-
go. Uzywanie oznaczenia stanowiacego element znaku towarowego dla
towarow innego rodzaju (tzn. bez wywolywania konfuzji odbiorcéw co
do pochodzenia towaréw) oraz korzystanie z tego oznaczenia w szero-
ko rozumianej dzialalnosci kulturalno-informacyjnej (np. w utworach li-
terackich 1 kinematograficznych, sztukach scenicznych, publikacjach na-
ukowych) zawsze uruchamia proces degeneracji znaku towarowego, ktory
moze doprowadzi¢ do przeksztalcenia si¢ danego oznaczenia w nazwe to-
waru bedacego dotychczas przedmiotem tego znaku towarowego. W inte-
resie wlasciciele znaku towarowego lezy zatem podjgcie wszelkich dziatan,
ktére zapobiegna degeneracji znaku towarowego™.

Przechodzac do omoéwienia interesu konsumentow zwiazanego z uzy-
waniem znaku towarowego, nalezy stwierdzi¢, ze pragna oni nabywac to-
wary o wysokich walorach uzytkowych i jakosciowych. Znak towarowy
utatwia podejmowanie decyzji o zakupie towaru. Pozwala bowiem nabyw-
cy wyszuka¢ produkty znane mu z reklamy lub z wlasnego doswiadczenia.
Odbiorcy sa zatem zainteresowani w oznakowywaniu produktéw znakami
o dostatecznych znamionach odrézniajacych oraz zawierajacych prawdzi-
we informacje o pochodzeniu konkretnego egzemplarza ze znakiem. Nie
zaspokaja interesu konsumentéw postugiwanie si¢ w obrocie (w charakte-
rze znakéw towarowych) oznaczeniami, ktore nie moga — z uwagi na swoje
strukturalne cechy — indywidualizowa¢ towaréw na podstawie ich pocho-
dzenie. Natomiast dobitnie godzi w interes konsumentéw postugiwanie
si¢ znakiem, ktory przekazuje falszywe informacje co do pochodzenia —
w rozumieniu wynikajacym z formuly znaku towarowego — towaru. Naj-
ogolniej mowigc, niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co
do pochodzenia towaru wystepuje w kazdym wypadku, gdy dany towar
ze znakiem jest prezentowany konsumentom wbrew woli ,,wlasciciela”

# H. Kohl, Die ,,VVerwisserung“ beriibmter Kannzeichen, Betlin 1975, s. 79 i n., zwlaszcza s. 97. Czg$ciowo
odmiennie: R. Sack, Die ,, Verwdisserung” bekannter Marken und Unternehmenskenneichen, WRP 1985, s. 466.
¥ Taki wniosek zdaje si¢ ptynaé z praktyki przyznawania ochrony poza granicami podobiefistwa
towaréw. Por. np. R. Sack, Markenschutz. .., s. 598 i n. oraz rozdzial 111, § 4, p. 2 niniejszej rozprawy.
¥ Por. rozdzial 111, § 4, p. 3.



ROZDZIAL [. ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA 33

tego znaku (np. towar zostal oznaczony znakiem ,,wlasciciela” bez jego
zgody, towar oznaczony przez wlasciciela zostal wprowadzony do obrotu
bez jego zgody, towar wprowadzony do obrotu przez ,,wlasciciela” znaku
zostal istotnie zmodyfikowany). Kazde oznaczenie dzigki polaczeniu go
z towarem informuje o pochodzeniu tego towaru, lecz rownoczesnie jako
struktura formalna zawiera wlasng tre§¢. Najczesciej jest ona nieczytelna
lub tez nie ma znaczenia dla oceny towaru. Faktem jest jednak, ze powaz-
na cze$¢ oznaczen uzywanych w obrocie zawiera mniej lub bardziej jasna
wskazowke co do natury towaru lub jego wlasciwosci. Chodzi o wywola-
nie u konsumentéw jakiego$ skojarzenia, ktére spowoduje podjecie decyzji
o zakupie towaru. Dotyczy to przede wszystkim znakéw stownych, ale jest
réwniez mozliwe w odniesieniu do znakéw obrazowych. Znaki te, jezeli
przekazuja falszywe informacje o wiasciwosciach towaru (znaki mylace),
sq sprzeczne z interesem konsumentéw. Konsument jest réwniez zainte-
resowany w utrzymywaniu na niezmiennym poziomie jakosci produktu,
a nawet jego stalym podwyzszaniu.

Interes przedsigbiorstwa konkurencyjnego jest taki sam jak ,,wlascicie-
la” znaku towarowego. W tym miejscu chodzi jednak o interes przedsie-
biorstwa konkurencyjnego powstajacy z uwagi na uzywanie znaku przez
inna osobe prawng lub fizyczna. Przede wszystkim konkurent jest zain-
teresowany zminimalizowaniem swoich trudnosci w dostepie do nowych
oznaczen, ktérych pragnie uzywac jako znakéw towarowych?. Jak wyka-
zuje bowiem praktyka, do dyspozycji 0séb prowadzacych dziatalno$¢ go-
spodarcza jest ograniczona liczba atrakcyjnych oznaczen szczegdlnie do-
brze nadajacych si¢ do uzywania jako znaki towarowe. Konkurent jest tez
zainteresowany korzystaniem z tych oznaczen, ktére uzywane uprzednio
jako znaki towarowe, staly si¢ juz okresleniami opisowymi w wyniku dege-
neracji znaku towarowego.

Na podstawie powyzszych uwag wspolny interes wymienionych pod-
miotéw mozna okresli¢ jako dazenie do zachowania prawdziwego cha-
rakteru znaku towarowego. Chodzi o wyeliminowanie przypadkow wpro-
wadzenia w blad odbiorcéw zaréwno ze wzgledu na charakter uzycia
(wprowadzenie w blad co do zZrédla pochodzenia towaru), jak i tresc
oznaczenia (znaki mylace). Uznanie dopuszczalnosci praktyki nieposza-
nowania prawdziwego charakteru spowodowaltoby niewyobrazalny chaos
na rynku i przekredlitoby jakakolwiek przydatnos¢ znakéw towarowych
dla 0s6b prowadzacych dzialalno$¢ gospodarczg 1 konsumentow.

W, Schluep, Das Markenrecht..., s. 79 i n.; K. Spoendlin, Das Marken. .., s. 37.
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§ 3. Modele ochrony prawnej znakéw towarowych

1. Geneza instytucji

W starozytnym Rzymie znaki towarowe byly czeSciowo chronione na
podstawie actio ininriarun’, a w $redniowiecznej Europie stanowily przed-
miot przywilejéw udzielonych cechom rzemieslniczym®. Nowoczesne
podstawy ochrony znakéw towaréw ksztattowaly si¢ dopiero w XIX w**
Decydujacy wplyw na powstanie i uksztaltowanie form ochrony prawnej
znakéw towarowych wywarly — w réznym stopniu w poszczegolnych kra-
jach 6wczesnego $wiata — idea wielkiej rewolucji francuskiej oraz burzliwy
rozwoj w XIX w. gospodarki typu kapitalistycznego. Instrumenty ochrony
prawnej znakow towarowych zostaly udoskonalone w XX w., jednakze — jak
si¢ wydaje — bez zasadniczych zmian XIX-wiecznej koncepciji tej ochrony.

Wspolczesnie mozna wyrdzni¢ dwie metody ochrony znakéw towa-
rowych: na podstawie przepisow szczegolnego aktu normatywnego oraz
ogodlnych norm prawa nieuczciwej konkurencii.

Wydaje sie, ze prawie we wszystkich krajach §wiata obowiazuja — réznie
nazywane — ustawy o znakach towarowych. Centralna instytucja kazdej tej
ustawy jest prawo do znaku towarowego podlegajace ochronie co najmniej
w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. Ochrona jest zapewniana
przede wszystkim srodkami prawa cywilnego; instrumenty prawa karnego
1 administracyjnego maja jedynie znaczenie podrzedne. Prawo do znaku
powstaje poprzez formalny akt pod warunkiem spelnienia przewidzianych
prawem wymogow rejestracji danego znaku w urzedzie patentowym lub
tez poprzez jego kwalifikowane uzywanie. Przysluguje ono podmiotowi
prowadzacemu lub zamierzajacemu prowadzi¢ dzialalno$¢ gospodarcza.
Moze by¢ réwniez — w sposob bardzo zréznicowany w poszczegdlnych
krajach — przedmiotem obrotu prawnego.

Druga normatywng podstawe ochrony znakéw towarowych mogg stano-
wi¢ normy prawa nieuczciwej konkurencji. Omoéwienie przydatnosci normy
prawa nieuczciwej konkurencji do ochrony znakéw towarowych wymaga
krotkiego scharakteryzowania pojecia konkurencji w gospodarce oraz pra-
wa nieuczciwej konkurencji (prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii).
Konkurencja jako zasada systemu gospodarczego oznacza catoksztalt dzia-
taf samodzielnych podmiotow, ktére na okreslonym rynku rywalizuja miedzy
soba, dazac do zawarcia mozliwie duzej liczby uméw o mozliwie korzystnych

32 M. Kaset, Das rémanische Privatrecht, Miinchen 1971, s. 623 i n.
3 W. Schluep, Das Markenrecht. .., s. 19.
* B, Wadle, Fabrikeichenschurz. .., t. 11.
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postanowieniach”. Konkurencja nie moze wystgpowaé w systemie centrali-
stycznym, w ktorym podmioty gospodarcze sa pozbawione mozliwosci sa-
modzielnego podejmowania decyzji i weryfikowania ich trafnosci na rynku.
Wystepuje natomiast w pafistwach, w ktorych przyznano przedsigbiorstwom
chociazby tylko w malym stopniu prawo podejmowania decyzji gospodar-
czych. Wspodlczednie odnosi si¢ to nie tylko do wszystkich panstw kapitali-
stycznych, ale takze — w zréznicowanym stopniu — do panstw socjalistycz-
nych. Realizowanie zasady konkurencji w danym padstwie nie moze by¢
obojetne prawnie. Przede wszystkim uznanie jej za gléwna zasade systemu
gospodarczego — jak to jest w wysoko rozwinigtych krajach zachodnich — jest
konsekwencja zalozenia, ze jest ona najlepszym sposobem zapewnienia efek-
tywnego rozwoju gospodarczego. Pozostawienie jej poza obszarem regulacji
prawnej umozliwiloby nieuczciwe praktyki konkurencyjnych przedsi¢biorstw
1w ostatecznym rezultacie ostabiloby jej znaczenie jako najwazniejszego czyn-
nika rozwoju gospodarczego. Dopuszczenie konkurencji nawet w niewielkim
stopniu (np. w niektorych krajach socjalistycznych) stwarza réwniez mozli-
wos¢ nieuczciwych praktyk w dazeniu do zawarcia korzystnego kontraktu.
Dlatego tez brak regulacji prawnych uniemozliwiajacych takie dziatanie bytby
réwnoznaczny z wypaczeniem woli prawodawcy, ktory przeciez §wiadomie
dopuscit rywalizacje na rynek. Ponadto zalegalizowanie nieuczciwych dziatan
na rynku byloby sprzeczne z ogblnymi zasadami etycznymi. Z tych tez powo-
dow ustawodawstwo wszystkich wysoko i §rednio rozwinigtych krajow zawie-
ra normy objete pojeciem prawa nieuczciwej konkurencii; ich znaczenie zalezy
od zasiggu zasady konkurencji dopuszczonej w danym panstwie.

Generalnie mozna méwi¢ o dwoch metodach regulacji prawa nieuczci-
wej konkurencii. Pierwsza znajduje wyraz w wydaniu aktu ustawowego
zawierajacego jedng lub wigcej klauzul generalnych oraz szczegbéltowy
wykaz najczesciej wystepujacych nieuczciwych dziatan przedsigbiorstw;
pewne znaczenie maja réwniez inne akty prawne odnoszace si¢ do nie-
uczciwych praktyk gospodarczych. W drugim modelu prawo nieuczciwej
konkurencji stanowi zespot norm wyksztatconych przez wiele dziesiatkéw
lat w orzecznictwie sadow, ktore orzekaly na podstawie wczesniejszych
orzeczefi i ogdlnego stanu §wiadomosci prawnej (np. w Anglii) badz tez na
podstawie klauzul o charakterze deliktowym zawartych w kodeksie cywil-
nym (np. we Francji). W tym wypadku sadowe w swoim charakterze prawo
jest tylko w nieznacznym stopniu uzupelnione przez akty normatywne
z dziedziny prawa karnego i administracyjnego.

* A. Baumbach, W. Hefermehl, Westhewerbsrecht, Minchen 1981, s. 4; J. Strauss, Das Wetthewerbsrecht
in Jugostavien, Kéln—Berlin—-Bonn—Miinchen 1970, s. 3-7.
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Jak wyzej wskazano, znak towarowy moze by¢ przydatny tylko w syste-
mach, w ktorych istnieje samodzielno$¢ przedsigbiorstw, a zatem w systemie
opartym na zasadzie konkurencji. W ramach takiego systemu jest on natu-
ralnym instrumentem przedsi¢biorstwa w jego ekspansji gospodarczej, po-
niewaz umozliwia maksymalizacj¢ zbytu towaréw. Dlatego tez analogicznie:
ochrona znaku towarowego tkwi w prawie nieuczciwej konkurencji. Histo-
ryczne postuzenie si¢ cudzym znakiem towarowym bez zgody jego wlasciciela
stanowilo pierwszy akt nieuczciwej konkurencji 1 prawa nieuczciwej konku-
rencji. Wynika z tego konieczno$¢ okreslenia stosunku ustawodawstwa szcze-
golnego o ochronie znakéw towarowych do prawa nieuczciwej konkurenci.
W kazdym kraju ten stosunek moze by¢ dowolnie okreslony przez ustawo-
dawce. Brak jest bowiem w zasadzie nadrzednych obiektywnych racji, ktore
narzucalyby okreslong relacj¢ obydwu regulacji prawnych. Realizacja tego celu
wymaga scharakteryzowania przydatno$ci norm prawa nieuczciwej konkuren-
¢ji do ochrony znakéw towarowych wynikajacej z ustaw szczegdlnych. Wiaze
si¢ z tym takze kwestia znaczenia formalnego aktu rejestracii i uzywania znaku
w systemie prawa konkretnego kraju. Wspolczesnie poza nielicznymi przy-
padkami (np. w USA, krajach socjalistycznych) nie sposéb generalnie okreslic,
czy ochrona znaku towarowego jest oparta przede wszystkim na konstrukeji
prawa nieuczciwej konkurencji, czy tez na szczegdlnej regulacji ustawowej.
Dlatego tez omawiam to zagadnienie, klasyfikujac systemy prawa krajowego
wedlug ich przynaleznosci do rodziny prawa anglo-amerykanskiego, roman-
skiego, germanskiego i socjalistycznego.

2. Ochrona znakéw towarowych na podstawie konstrukcji prawa
nieuczciwej konkurencji lub szczegdélnych regulacji ustawowych

A. Kraje anglo-amerykanskie

Pierwowzo6r ochrony znakéw towarowych w krajach systemu anglo-
-amerykanskiego stanowi prawo angielskie. Z czasem inne kraje grupy an-
glosaskiej, a zwlaszcza Stany Zjednoczone, Kanada 1 Australia, wyksztal-
cily wlasne specyficzne unormowania. Nie zmienito to jednak pierwotnej
angielskiej koncepcji ochrony prawnej znakéw towarowych. Z tego powo-
du prawo angielskie wymaga blizszego przedstawienia.

Angielskie orzecznictwo wyksztalcilo katalog deliktow, ktéry obejmuje
dzialania uznane w kontynentalnej nauce prawa za akty nieuczciwej kon-
kutrencji®. Najwazniejszym deliktem z tej dziedziny jest passing off, ktory

% Na temat angielskiego prawa nieuczciwej konkurencji: H. Westetholt, Das Recht des unlanteren
Wetthewerbs in der Mitgliedstaaten der Europdischen Wirtschafisgemeinschaft, red. E. Ulmer, t. VI: Vereinigtea
Komigreioh von Grossbritannien nnd Nordirland, Minchen 1981; A. Mokrysz-Olszynska, Zagadnienia
prawne niencciwe konkurencii, RPEIS 1983, nr 3, s. 124.
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ogolnie polega na przedstawieniu swoich wlasnych towaréw jako towaréw
innej osoby. Bezprawno$¢ polega tu na uzyciu oznaczenia odrézniajacego,
ktére wywoluje mniemanie odbiorcow, ze towar lub ustuga sprawcy ,,B”
pochodza od osoby ,,A”. Wywolanie blednego przekonania konsumen-
tow jest rezultatem uzycia znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy
geograficznej itp. Zachowanie sprzeczne z zakazem passing off umozliwia
wystapienie przez uprawnionego z powodztwem. Zmierza ono do zapew-
nienia ochrony uprawnionemu (A) i zapobiega wprowadzeniu w blad od-
biorcéw co do pochodzenie towaru (ustugi). Przedmiotem tej ochrony jest
znak towarowy wraz z renomgq (goodwil)). Dlatego tez przestanka tej skargi
jest przeprowadzenie dowodu wczesniejszego uzywania danego oznacze-
nia odrézniajacego oraz istnienie jego zdolnosci odrézniajacej. Tylko wte-
dy bowiem mozna méwi¢ o konkretnym, zrealizowanym wprowadzeniu
odbiorcéw w biad co do pochodzenia, a tym samym ,,zawlaszczeniu” cu-
dzej renomy. Nie jest natomiast wymagany dowod powstalej szkody oraz
zamiar wprowadzenia w blad odbiorcoéw. Nie stanowi rowniez koniecznej
przestanki skargi passing off istnienie stosunku konkurencji. W ramach tej
skargi powod moze domagac si¢ od pozwanego zaniechania bezprawnej
dziatalnos$ci, odszkodowania oraz usuniecia skutkéw naruszenia.

Druga podstawa ochrony znakéw towarowych, znacznie pozniejsza
w czasie w stosunku do ochrony passing off, jest ustawa z 1938 r. o znakach
towarowych”. Jej przepisy stwarzaja mozliwo$¢ nabycia poprzez rejestra-
¢je wylacznego prawa uzywania znaku towarowego. Uprawniony z tytulu
rejestracji moze wystapi¢ wobec naruszyciela ze skarga z tytulu naruszenia
prawa do znaku towarowego. Skuteczno$c tej skargi zalezy od faktu istnienia
waznej rejestracji oraz wkroczenia w zakres prawa uprawnionego; nie jest
natomiast wymagane przeprowadzenie dowodu nabycia renomy (goodwill)
przez dany znak towarowy. Najwazniejszym elementem wkroczenia w za-
kres prawa osoby uprawnionej (naruszenia prawa z rejestracji) jest uzycie
zarejestrowanego znaku w sposob, ktory wywoluje niebezpieczenstwo
wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaru (ustugi). Skarga z tytulu
naruszenia prawa z zarejestrowanego znaku moze obejmowac zasadniczo
te same zadania, ktére powdd formuluje w ramach skargi passing off.

Wraz z wejSciem w zycie ustawy z 1875 1., a takze obecnie obowigzu-
jacej ustawy z 1938 r. powstal problem dotyczacy wzajemnego stosunku
obydwu skarg w razie naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego.

7 Na temat tej ustawy: T.A. Blanco-White, Kerlys Law of Trade Marks and Trade Names, London
1983; EK. Beier, Grundziige des Warenzeichenschutzes in der Léindern des anglo-amerikanischen, franzo3ischen
und deutschen Rechtskreises, ZN U] PWOWI, nr 7, s. 21 i n.
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Chodezito jedynie o to, czy zakres przedmiotowy ochrony przeciwko pas-
sing off ulegl zawezeniu 1 czy poza tym zakresem znalazla si¢ ochrona
znakéw zarejestrowanych. Znaki niezarejestrowane, zaréwno te ozna-
czenia, ktére moga by¢ zarejestrowane, jak i te oznaczenia, ktére nie
podlegaja rejestracji, moga by¢ bowiem bezspornie nadal przedmiotem
ochrony deliktowej™. Wydaje si¢, ze orzecznictwo dopuszcza alterna-
tywne stosowanie obydwu skarg do ochrony zarejestrowanych znakéw
towarowych®. W praktyce jednak wystepuje si¢ tacznie z tymi skarga-
mi*, jezeli stan faktyczny uzasadnia takie post¢gpowanie, np. pozwany
uzywa znaku powoda zaréwno dla zarejestrowanych towardow, jak i dla
innych, w odniesieniu do ktérych spelniono przestanki skargi passing off.
W przypadku bezprawnego uzywania znakéw zarejestrowanych wytacza
si¢ powodztwo na podstawie ustawy z 1938 r. Przeslanki tego zadania
znacznie latwiej bowiem wykaza¢ przed sadem. Mozliwo$¢ wystapienia
ze skarga nieuczciwej konkurencji takze w celu zapewnienia ochrony za-
rejestrowanych znakéw towarowych sklania mnie do zakwalifikowania
brytyjskiej regulacji do tych prawodawstw, w ktérych ochrona znakéw
towarowych jest oparta przede wszystkim na normach prawa nieuczci-
wej konkurencji. Uznani autorzy twierdza jednak, ze regulacja znakow
towarowych opiera si¢ na dwoch systemach: passing off 1 formalnej ochro-
nie zarejestrowanych znakéw?'. Maja zapewne na uwadze sam fakt obo-
wigzywania ustawy z1938 1. oraz preferowanie w praktyce wystgpowania
ze skarga z tytulu naruszenia prawa z rejestracji w celu zabezpieczenia
ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych.

Model normatywny ochrony znakéw towarowych w Stanach Zjedno-
czonych wykazuje duze podobienistwo z ochrong tych znakéw w Wielkiej
Brytanii. Historycznie ochrona znakéw w Stanach Zjednoczonych wywo-
dzi si¢ z brytyjskiego common law. Sady amerykanskie przejely zwlaszcza
zasady ochrony przeciwko passing off w granicach wyobrazenia co do po-
chodzenia towaru oraz uznaly duze znaczenie uzywania znaku towarowe-
go 1 renomy (goodwill) tego znaku. Tak jak w Wielkiej Brytanii réwnolegla
podstawe ochrony obok norm common law stanowig normy stanowionego
prawa federalnego (Lenham Trademark Act z 1946 r.) oraz ustawodawstw

¥ T.A. Blanco-White, Kerlys Law of Trade Marks. .., uwaga 13 do art. 16.

¥ Tbidem, uwaga 66 do art. 16; H. Westerholt, Das Rechz..., s. 233; D. Staudet, J. Krohet, Vereinigtes
Konigreich, Australien, Kanada und Lénder verwandter Rechtstradition, [w:| Handbuch des Ausstatinngerechts,
red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 857.

0 Whniosck taki formutuja w wyniku analizy orzecznictwa: D. Stauder, J. Krohet, Verenigtes. . ., s. 857.
" EK. Beier, Grundziige. ..., s. 22-23.
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poszczegélnych stanéw*. Jednakze prawo amerykariskie ma réwniez wta-
$ciwe sobie cechy odrdzniajace je od regulacji w dziedzinie znakéw to-
warowych w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim mniejsze jest znaczenie
prawa stanowionego, Lenham Trademark Act odnosi si¢ tylko do znakéow
towarowych uzywanych w miedzystanowym handlu. Ponadto jedynym
zrédlem prawa do znaku towarowego jest uzywanie znaku. Rejestracja
stwarza jedynie domniemanie, ze prawo powstalo; wiaze si¢ z tym istotne
ulatwienie dowodowe w procesie o naruszenie prawa do znaku towaro-
wego. Wreszcie w przypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego zna-
ku towarowego te same fakty stanowia podstawe skargi passing off 1 skargi
z Lanham Trademark Act. W obu wypadkach podstawowe znaczenie ma
uzywanie znaku towarowego przez osobeg trzecia w sposob, ktory wywotu-
je wprowadzenie w blad co do pochodzenia towaru. Dlatego tez obydwie
skargi moga by¢ podnoszone przez uprawnionego alternatywnie. Bardzo
podobny jest takze system sankcji przewidzianych na wypadek naruszenia
prawa do zarejestrowanego znaku i prawa do niezarejestrowanego znaku.

Jeden z najwigkszych autorytetéw w Stanach Zjednoczonych w nauce
prawa nieuczciwej konkurencji i znakéw towarowych R. Callmann od wielu
lat podejmuje wielokrotne préby nadania szerszej ochrony znakom towa-
rowym®. Autor ten wyraza opini¢ o potrzebie ochrony znaku towarowego
réwniez przed rozwodnieniem (di/ution) jego sily atrakcyjnej. Na rzecz tej
koncepcji przemawia rzekomo konieczno$¢ uznania znaku towarowego za
przedmiot prawa wlasnosci. W rezultacie ochrona znaku bylaby niezalezna
od niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad co do pochodzenia towaru. To
stanowisko jest oparte na stynnym orzeczeniu Sadu Najwyzszego Stanéw
Zjednoczonych wydanym w sprawie International News Service v. Asso-
ciated Press*. Podstawg sporu bylo przyjecie i rozpowszechnienie jako
wlasnych — wykorzystujac réznice czasu miedzy wschodnimi i zachodnimi
wybrzezami Stanéw Zjednoczonych — informacji przygotowanych przez
inna agencje prasows. Sad Najwyzszy skazal pozwanego pomimo braku
wymaganego dla deliktu passing off wprowadzenia odbiorcéw w blad co do
pochodzenia towaréw lub ustug, Uznal bowiem za akt nieuczciwej kon-
kurencji tzw. misappropriation — bezprawne zawlaszczenie cudzych wartosci

* Na temat prawa nicuczciwej konkurencji i znakéw towarowych w USA por. R. Callmann, The
Law...; H. Nima, gp. cit.; EX. Beier, Grundziige. . ., s. 24 i n.; A. Mthlendahl, Territorial begrenzte Marken-
rechte und einbeitlicher Markt, Koln—Berlin—-Bonn—Minchen 1980, s. 9 i n.; Ch. Neu, Vereinigte Staaten von
Amerika, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 803 i n.
# R. Callmann, The Law..., § 65, 3; idens, Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA, GRUR
Int. 1969, s. 30.

#4248 US. 215 (1918).
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handlowych pojmowanych jako quasi-wlasnos¢. Wskazac trzeba tez, ze
ustawodawstwo kilku stanéw ustanawia ochrone przed rozwodnieniem®.
Jest to chyba wyrazem wlasnosciowej koncepcji znaku towarowego. Jed-
nakze w orzecznictwie 1 pismiennictwie zdecydowanie dominuje poglad,
ze uzywanie znaku towarowego podlega ochronie jedynie na podstawie
skatgi passing off*.

Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze w systemie prawa Standéw Zjednoczo-
nych ochrona znakéw towarowych jest oparta w pelni na koncepcji pra-
wa nieuczciwej konkurencii. Prawo znakéw towarowych jest tylko czescia
prawa nieuczciwej konkurencji.

Zasady prawa angielskiego, a zwlaszcza istnienie dwoch form ochrony
znakow towarowych: skargi passing off oraz skargi z tytutu naruszenia zare-
jestrowanego znaku tonerowego, sa réwniez charakterystyczne dla innych
krajow angielskiej tradycji prawa znakow towarowych, a zwlaszcza Austra-
lii i Kanady*".

B. Kraje romanskie

Pierwowzo6r ochrony prawnej znakéw towarowych w krajach roman-
skich stanowig konstrukcje prawne przyjete we Francji. Wywarly one po-
wazny, chociaz bardzo zréznicowany wplyw na system ochrony prawnej
znakow towarowych Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Wtoch itp.

We Francji, tak jak w krajach anglosaskich, wystepuja dwie podstawy
ochrony znakéw towarowych: ustawa z 1964 r. oraz prawo nieuczciwej
konkurencji. Jednakze odwrotnie niz w krajach anglosaskich podstawo-
we znaczenie ma akt ustawowy, normy prawa o zwalczaniu nieuczciwych
praktyk gospodarczych pelnia jedynie podrzedna funkceje.

Istotne znaczenie dla uksztaltowania francuskiego (romanskiego) mo-
delu ochrony znakéw towarowych miata ustawa z 1857 r. o znakach to-
warowych®. Przewidywata ona, ze prawo do znaku towarowego powsta-

je w wyniku uzywania lub rejestracji, prawo to jest podobne do prawa

* Na przyktad art. 12 sec. 143 California Business and Professions Code, art. 24 § 368 New York
General Business Law.

* Dosé czesto spotyka si¢ w orzecznictwie twierdzenie, ze ,,bez konfuzji nie ma nieuczciwej kon-
kurencji”, np. Chester Barrie v. Chester Laurie, Ltd 189 ESupp. 98 (D.C.N.Y. 1960); Sears, Roebuck
and Co. v. Allstate Driving School, 163 USPQ 335 (D.CN.Y. 1969); W. Oppenheim, Der unlautere
Wetthewerb in der amerikanischen Rechisprechung, GRUR Ausl. 1959, s. 517.

¥ Poréwnaj blizej: D. Staudet, J. Kroher, Vereinigtes. .., s. 841 in.

* Na temat tej ustawy: EX. Belet, Grundfragen des franzisischen Markenrechts, Minchen—Koln—Betlin—
Bonn 1962. Co do ustawy z 1964 1. przede wszystkim: P. Mathély, Le droit frangais des signes distinctifs,
Paris 1984; idem, Das nene franzisische Markenrecht, Weinheim 1967; J. Saint-Gal, Marques de fabrique et
concurrence deloyale, Paris 1982.
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wlasnosci, podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodze-
nia, moze by¢ przedmiotem obrotu prawnego niezaleznie od przedsie-
biorstwa. Rejestracja znaku nie jest poprzedzona badaniem z punktu wi-
dzenia istnienia przestanek zdolnosci rejestracii. Prawo jest zabezpieczone
systemem roszczen cywilnoprawnych (skarga z tytulu naruszenia prawa
do znaku towarowego) i sankcjami prawa karnego. Obecnie obowigzujaca
ustawa z 1964 r. zmodyfikowala istotne zasady ochrony znakéw towaro-
wych. Przede wszystkim wiaza one powstanie prawa do znaku towaro-
wego jedynie z rejestracja znaku; uzywanie nie kreuje juz jakichkolwiek
praw. Ponadto wprowadzono obowigzek uzywania znaku towarowego
pod sankcja utraty prawa do znaku.

Druga podstawe ochrony znakéw towarowych we Francji stanowia
normy prawa nieuczciwej konkurencji¥’. Na podstawie dwoch przepisow
art. 1382-1383 K.N. orzecznictwo wyksztalcilo przez dziesiatki lat skompli-
kowany system zakazow zmierzajacy do zabezpieczenia wolnosci handlowej
i przemystowej. Realizacja zmodyfikowanych przestanek z art. 1382—-1383
K.N. umozliwia wystapienie ze skarga nieuczciwej konkurencii. Bezprawne
uzycie cudzego znaku towarowego stanowi¢ moze réwnoczesnie akt na-
ruszenia prawa do znaku towarowego oraz delikt nieuczciwej konkurenciji.
Dlatego tez juz w XIX w. wylonit si¢ problem wzajemnego stosunku skar-
gl z tytulu naruszenia prawa do znaku towarowego oraz skargi nieuczciwej
konkurencji. Do czasu wejscia w zycie obecnie obowigzujacej ustawy pod-
miot prawa do znaku towarowego mogt alternatywnie wystepowac z oby-
dwiema skargami. W praktyce skarga nieuczciwej konkurencji nie odegrata
wiekszego znaczenia, poniewaz znacznie liberalniejsze byly przestanki actio
en contrefacon. Skarga nieuczciwej konkurencii byla przydatna w sytuacji
naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku, gdy oznaczenie zostalo za-
rejestrowane pomimo braku zdolnosci rejestracii, ale nabylo t¢ zdolnosé
poptzez pozniejsze uzywanie®
instrument obrony intereséw licencjobiorcy w razie naruszenia prawa do

. Skarga ta miala réwniez znaczenie jako

znaku towarowego, poniewaz licencjobiorca nie byl legitymowany do wy-
stepowania z actio en contrefacon’'. Wejscie w zycie ustawy z 1964 1. spowo-
dowalo modyfikacj¢ systemu ochrony prawnej znakéw towarowych. Jak
juz wyzej wskazano, rejestracja znaku towarowego jest jedynym sposobem
nabycia prawa do znaku towarowego. Ponadto samo uzywanie oznaczenia

¥ Por. R. Krasset, Das Recht des unlanterer. Wetthewerbs in den Mitgliedstaaten, t. V1, Frankreich, red. E. Ulmer,
Miinchen 1967.

50 P. Roubier, Le droit..., t. 1, s. 587.

' R. Krasset, Das Recht...., s. 163; J. Saint-Gal, gp. cir., M2
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w charakterze znaku towarowego, jezeli to oznaczenie spelnia wymogi
zdolnosci rejestrowej, nie powoduje powstania jakichkolwiek praw uzywa-
jacego. Na tle nowego stanu prawnego wylonila si¢ kwestia przydatnosci
skargi z tytulu nieuczciwej konkurencji. Powszechnie jest reprezentowany
poglad, Ze w odniesieniu do zarejestrowanych znakéw towarowych zosta-
ta zachowana dotychczasowa linia orzecznictwa™. W przypadku tych zna-
kow skuteczne podniesienie skargi z tytulu nieuczciwej konkurenciji jest
uzaleznione jedynie od spelnienia przewidzianych wymogéw, a zwlaszcza
zachowania pozwanego sprzecznego z obowigzujacymi zwyczajami. Fakt
rejestracji nie ma znaczenia z punktu widzenia skutecznosci podniesienia
skargi z tytulu nieuczciwej konkurencji. Znacznie bardziej zlozona jest
kwestia ochrony niezarejestrowanych znakéw towarowych. Nie moga one
by¢ przedmiotem skargi z tytulu naruszenia prawa z rejestracji znaku to-
warowego. Orzecznictwo 1 powazna cz¢$¢ nauki prawa dopuszcza nato-
miast mozliwo$¢ wystgpowania ze skarga nieuczciwej konkurencji w ra-
zie uzywania niezarejestrowanego znaku towarowego®, chociaz ustawa
z 1964 r. zawiera przepis, ktory przewiduje, ze samo uzywanie oznaczenia
spelniajacego wymogi zdolnosci rejestrowej nie kreuje jakichkolwiek praw
dla uzywajacego (art. 4 ust. 3). Jezeli obydwa znaki nie zostaly zarejestro-
wane, to ochrona przysluguje pierwszemu uzywajacemu. W sytuacji, gdy
znak towarowy zostal zarejestrowany, to pierwszy uzywajacy moze unie-
wazni¢ prawo z rejestracii tylko wtedy, gdy jego znak stat si¢ powszechnie
znany lub tez uzyskano rejestracje w sposob nieuczciwy™.

Ustawodawstwo i orzecznictwo Francji wywarlo najwickszy wplyw na
ochrong prawng znakéw towarowych w krajach Beneluksu i we Wloszech.
Ustawa jednolita krajow Beneluksu przyjelta w powaznym stopniu roz-
wigzania ustawy Francji z 1964 r. Przewiduje ona bowiem, Ze rejestra-
cja jest jedynym Zrédlem nabycia prawa do znaku towarowego. Zgodnie
z art. 12A ust. 1 znak towarowy niezarejestrowany, jezeli spetnia wymogi
zdolnosci rejestrowej, nie podlega ochronie. Jednolita ustawa zabezpiecza
ochrone znaku towarowego nie tylko w granicach funkcji oznaczenia po-
chodzenia, ale réwniez chroni funkcje reklamowna (art. 13).

32 Por. np. orzeczenie z dn. 11.07.1973 1., PIBD 1973, 11 408, a z pismiennictwa P. Mathély, Le droit. ..,
s. 505; R. Krasser, Das Recht. .., s. 164; idenr: Frankreich, [w:] Handbuch des Ansstattungerechts, red. G. Schri-
cker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 357-358.

33 P. Mathély, Das nene franzisische. .., s. 28; idem, La droit..., s. 507 i n. oraz R. Krasset, gp. ¢it., s. 363
i cyt. tam orzecznictwo.

> Zamiast wiclu: R. Krasser, gp. iz, s. 363-364. Cz¢Sciowo odmiennie: R. Joliet, Schutz nicht einge-
tragener Warenzeichen und Wabrung erworbener Rechte bei der Rechtevereinheitlichung. Das Benelux: Beispiel,
GRUR Int. 1976, s. 161 n.
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Ustawodawstwo o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji Belgii, Holan-
dii i Luksemburga uksztaltowalo si¢ rowniez, chociaz w zréznicowanym
stopniu, pod wplywem wzoréw francuskich. Odmiennie niz w dziedzinie
znakow towarowych brak jest w tych krajach jednolitej regulacji ponadna-
rodowej. W Holandii*® orzecznictwo rozwinglo na podstawie art. 1401
1 1402 Burgerlich Wetboek pojecie nieuczciwego dziatania w obrocie go-
spodarczym. W Belgii®® unormowanie nieuczciwej konkurenciji odpowiada
w czg$ci modelowi francuskiemu, a w czesci jest zgodne z metoda regulacji
przyjeta w krajach jezyka niemieckiego. Zakazy objete pojeciem nieuczci-
wej konkurencji zostaly wyksztalcone przez orzecznictwo sadowe na pod-
stawie art. 1382—1383 K.N,, a takze w czeSci wynikaja z ustawy z 1971 r.
o praktykach handlowych®’. W Luksemburgu® sytuacja prawna w dziedzinie
nieuczciwej konkurencii jest podobna do uregulowania przyjetego w Belgii.
Obok dwoch klauzul generalnych art. 1382 1 1383 K.N. obowiazuje ustawa
z 1974 1. o nieuczciwej konkurencji wzorowana na ustawie Belgii z 1971 r.
o praktykach handlowych.

Problem mozliwosci korzystania ze skargi nieuczciwej konkurencji na
wypadek naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku jest roznie uregu-
lowany w poszczegélnych krajach Beneluksu. W Holandii przyjmowano
przed datq wejscia w zycie jednolitej ustawy, ze w razie naruszenia prawa
do zarejestrowanego znaku towarowego uprawniony moze wystepowac
nie tylko ze skargg z tytulu naruszenia prawa do znaku, ale rowniez pod
warunkiem spetnienia przewidzianych wymogéw ze skarga nieuczciwej
konkurencji®. Jednolita ustawa nie zmienita tej zasady, poniewaz art. 13A
przewiduje mozliwos$¢ stosowania krajowego prawa cywilnego dotyczace-
go odpowiedzialnosci cywilnej. W Belgii natomiast skarga nieuczciwej
konkurencji mogla by¢ podniesiona przed datgq wejscia w zycie jednolitej
ustawy tylko w takich przypadkach, gdy dany stan faktyczny nie byl obje-
ty pojeciem naruszenia prawa do znaku towarowego®. Ustawa z 1971 r.
o praktykach handlowych nie zmienila tej zasady. Przepis art. 56 tej ustawy

% Na ten temat: L. Bacumer, Das Recht des unlanteren Wetthewerbs in den Mitgliedstaaten der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft, t. 11/ 2, red. E. Ulmer, Niedetlande—Ko6ln—Miinchen 1967.

% G. Schricker, B. Francq, La repression de la concurence deloyale dans les stats membres de la Co ante
Economique Eurgpeenne, t. 11/1, red. E. Ulmer, Belgique—Luksembourg—Paris 1974.

%7 Pot. blizej: G. Schricket, Das belgische Gesetz iiber Handelspraktiken, GRUR Int. 1972, s. 184 i n.

% G. Schricket, B. Francq, La repression. ..

% 1.. Bacumer, Das Recht. .., s. 1921 n.

% F. Henning-Bodewig, E. Bastian, Benelux-Staaten, [w:| Handbuch des Aunsstattungerechts, red. G. Schricker,
D. Stauder, Weinheim 1986, s. 151.

1 Wyczerpujaco na ten temat: G. Schricker, B. Francq, La repression. .., s. 83 oraz 91 i n.
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wylacza mozliwosé podnoszenia actio en concurence deloyale w odniesieniu
do wszystkich aktéw naruszenia uregulowanych w ustawach: patentowej,
o znakach towarowych, o wzorach przemystowych i prawnoautorskie;.
Wskazany przepis jest interpretowany w orzecznictwie i nauce prawa bar-
dzo wasko 1 odnoszony jedynie do art. 13A ust. 1 ustawy jednolitej. Przyj-
muje si¢, ze mozna postuzy¢ si¢ skarga z tytulu nieuczciwej konkurencji
w tych wszystkich przypadkach, gdy osoba trzecia postuguje si¢ znakami
uprawnionego w sposob, ktory nie stwarza niebezpieczefistwa wprowa-
dzenia w biad co do pochodzenia towaréw, lecz powoduje ,,rozwodnie-
nie” sily atrakcyjnej danego znaku towarowego®. Mozna wtedy dochodzi¢
kumulatywnie roszczen przewidzianych w ustawie z 1971 r. o praktykach
handlowych. W ustawodawstwie Luksemburga brak jest przepisu, ktory
odpowiadalby regulacji art. 56 ustawy belgijskiej o praktykach handlowych.
Dlatego tez przyjmuje sig, ze actio en contrefagon oraz actio en concurenco
deloyale moga, by¢ dochodzone alternatywnie albo kumulatywnie®. Jezeli
chodzi o ochrong niezarejestrowanych znakéw towarowych, ktére spel-
niaja wymogi zdolnosci rejestrowej, to — odmiennie niz to czyni orzecz-
nictwo i nauka we Francji — we wszystkich krajach Beneluksu przewage
zdobyt poglad, Ze art. 12A ust. 1 jednolitej ustawy wylacza skarge z tytutu
nieuczciwej konkurencji®.

Ustawodawstwo francuskie wywarlo takze powazny wplyw na unor-
mowanie w dziedzinie znakéw towarowych we Wloszech. Wloska ustawa
o znakach towarowych przewiduje dwa sposoby nabycia prawa do znaku
towarowego: w wyniku rejestracji oraz uzywania®. Prawo to jest zabez-
pieczone systemem sankcji cywilnych 1 prawnych. We Wloszech podsta-
we prawna norm dotyczacych zwalczania nieuczciwej konkurencji stano-
wi art. 2598 Codice Civile, ktory zawiera ogdlng klauzule oraz reguluje
szczegblne stany faktyczne®. Z formuly art. 2518 C.C. zdaje si¢ wynikac
niezaleznos¢ roszczen przewidzianych w ustawie o znakach towarowych
i roszczen dochodzonych w drodze skargi nieuczciwej konkurencji. Wska-
zana intencja ustawodawcy jest powszechnie aprobowana w orzecznictwie

62 Por. przeglad najnowszych orzeczen i wypowiedzi doktryny: E. Henning-Bodewig, E. Bastian,
Beneluxc-Staaten, s. 152—153.

 Thidem, s. 153.

64 Ihidem, s. 154-155, 158.

% Por. np. P. Auteti, Das Vorbiltnis der ,,morobio di fatto” ur eingetragenen Marke in italiensoben Recht,
GRUR Int. 1976, s. 4 i n.

% Na ten temat przede wszystkim: T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano 1960;
G. Schricker, Das Recht des unlanteren Wetthewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG, t. V, red. E. Ulmer,
Italien—Miinchen 1965.
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inauce prawa®. Uwaza si¢ bowiem, ze skarga z tytulu naruszenia prawa do
znaku oraz skarga nieuczciwej konkurencji sa niezalezne, poniewaz r6znia
si¢ co do przeslanek, przedmiotu i charakteru. Dlatego tez w przypadku
bezprawnego uzycia cudzego znaku towarowego zarejestrowanego albo
niezarejestrowanego obydwie skargi moga by¢ podniesione alternatywnie
badzZ tez kumulatywnie. Ten ostatni przypadek jest reguta w praktyce®.

C. Kraje germanskie

Prototypem ochrony znakéw towarowych w krajach germanskich jest
ustawodawstwo Rzeszy Niemieckiej z XIX w. Dokonujaca si¢ w tym kraju
ewolucja w dziedzinie ochrony znakéw towarowych wywarla dos§é zroz-
nicowany wplyw na inne kraje jezyka niemieckiego. Wspolczesnie obser-
wuje si¢ istotne oddzialywanie orzecznictwa i nauki prawa w Republice
Federalnej Niemiec na praktyke 1 doktryne w Austrii i Szwajcarii.

W RFN obowiazuje ustawa z 1968 t. o znakach towarowych®. Prawo
do znaku towarowego powstaje w wyniku rejestracji znaku towarowego
lub tez uzywania znaku i podlega ochronie w granicach funkcji oznacze-
nia pochodzenia w $wietle tej ustawy. W RFN uwaza si¢, ze prawo zna-
koéw towarowych stanowi czg$¢ ogoélnego prawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji™. Jest to skodyfikowany system norm zawarty w ustawie
z 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Przepis § 1 zawiera
ogolna klauzule zakazu podejmowania w obrocie gospodarczym dzialan
sprzecznych z dobrymi obyczajami, niezakazanych w innych przepisach.
Z punktu widzenia ochrony znaku towarowego istotne znaczenie maja
przepisy § 113 (zakaz mylacej reklamy). W orzecznictwie i pi§miennictwie
REN powszechnie reprezentowany jest poglad, w mysl ktérego wymie-
nione przepisy stanowig uzupelniajace zréodlo ochrony zarejestrowanych
i niezarejestrowanych znakéw towarowych™. Przyznaja one ochrong poza

7 Na przyklad orzeczenie sadu kasacyjnego z dn. 20.04.1974 t., Giur. It. 1974, s. 284; z dn. 1.10.1966 .,
Riv. Dit. Ind. nr 2/1967, s. 165; R. Franceschelli, Szudi sulla concarrenza sleale. La fattispecie, Riv. Dir. Ind.
1963, nr 1,s. 263 in.

% M. Lehmann, Italien, [w:] Handbuch des Ausstattnngerechts, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim
1986, s. 468.

% Na temat tej ustawy por. m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, op. cit., R. Busse, Warenzeichengesetz,
Kommentar, Betlin—New York 1976.

0 Po raz pierwszy wyczerpujaco: E. Ulmer, Warenzeichen und unlanterer Wetthewerb, Betlin 1929,s. 17 in;
A. Baumbach, W. Hefermehl, gp. ¢iz., s. 79.

I Na ten temat m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, Wezthewerberech?, Miinchen 1983; W. Norde-
mann, Wetthewerberecht, Baden-Baden 1986.

> A. Baumbach, W. Hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 82—84; P. Chrocziel, H.P. Gotting, P. Katzenbet-
ger, R. Knaak, D. Stauder, Deutschland, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. Schricker, D. Stauder,
Weinheim 1986, s. 320 i n.
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zakresem prawa do znaku towarowego wynikajacym z ustawy o znakach
towarowych. Chodzi o zakazanie uzywania cudzego znaku towarowego
bez wywolywania niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad co do pocho-
dzenia towaru, jezeli jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami w obrocie
gospodarczym. Inaczej niz w ustawodawstwie innych krajow (np. Wielkiej
Brytanii, USA, Francji) ochrony znakéw towarowych w zakresie uregulo-
wanym w ustawie o znakach towarowych nie mozna realizowaé poprzez
skarge nieuczciwej konkurencji. Nie jest to rezultatem szczegdlnej regula-
cjl tak jak w ustawodawstwie Belgii, lecz wynika z zasady pierwszefstwa
ustawy o znakach towarowych (lex specialis) w stosunku do ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencii (lex generalis).

W Szwajcarii ochrona znakéw towarowych jest uregulowana przede
wszystkim w ustawie z 1892 1. Drugim aktem normatywnym w tej dziedzinie
jest ustawa z 1954 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa z 1892 r.
reguluje calo$ciowo problematyke powstania prawa do znaku towarowego
w wyniku rejestracji, obrotu tym prawem oraz jego ochrony. Ustawa z 1954 .
umozliwia nabycie prawa do znaku towarowego w wyniku jego uzywania. Ta
jest nie tylko uzupelniajacym Zrédtem ochrony zarejestrowanych znakéw to-
warowych poza granicami prawa z rejestracii, ale znajduje rowniez alternatyw-
ne zastosowanie do ochrony zatejestrowanych znakéw towarowych™.

W Austrii ochrona znakéw towarowych jest uregulowana w ustawie
z 1970 +.” Drugim aktem prawnym jest ustawa z 1923 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji’®. Ustawa z 1970 t. przewiduje mozliwos$¢ nabycia
prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji znaku. Ustawa z 1923 r.
umozliwia nabycie prawa w wyniku uzywania znaku towarowego. Obydwa
rodzaje prawa do znaku towarowego maja réwnorzedny charakter. Ustawa
z 1970 1. nie zawiera przepisow o sankcjach na wypadek naruszenia prawa
do znaku towarowego. Z tego wzgledu moga by¢ stosowane sankcje ure-
gulowane w ustawie z 1923 r. Jedne i te same roszczenia stosuje si¢ zaréw-
no do zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych znakéw towarowych.
W praktyce znaczenie ochrony niezarejestrowanych znakéw towarowych
w Austrii jest niewielkie. Jest to rezultatem bardzo szerokiej definicji ozna-
czenia, ktére moze by¢ zarejestrowane jako znak towarowy”’.

3 1. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesar3, Basel-Stuttgart 1974.

™ P. Trollex, Kollisionen zpvischen Firmen. . ., s. 197 i n. oraz cytowane tam literatura i orzecznictwo; R. Knaak,
Sehweiz, [w:| Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 761.

> F. Schonherr, Gewerblicher Rechtschutz;, und Urbeborrecht. Grandries, Algemeiner Teil, Wien 1982.

¢ F. Schonherr, G. Knesko, Wetthewerbs — Marken — Muster — und Patentrecht, Wien 1979.

77 R. Knaak, Osterreich, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim
1986, s. 658—660 i cyt. tam orzecznictwo i piSmiennictwo.
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D. Kraje socjalistyczne

We wszystkich krajach socjalistycznych znaki towarowe sg przedmiotem
odrebnej regulacji prawnej™. Wydanie po II wojnie $wiatowej odpowiednich
aktow prawnych jest wyrazem stanowiska, ze uspolecznienie podstawowych
srodkéw produkcji nie wylacza przydatnosci znaku towarowego w obrocie
gospodarczym tych krajow. Jednakze w systemie gospodarczym opartym na
zasadzie centralnego planowania i zarzadzania znak towarowy jako instrument
komunikacji miedzy przedsi¢biorstwem a konsumentem nie ma istotnego
znaczenia. Przedsigbiorstwo nie jest bowiem zainteresowane sygnatami uzy-
skiwanymi za posrednictwem znaku towarowego. Nie budzi watpliwosci fakt,
ze wprowadzenie reformy gospodarczej w niektorych krajach socjalistycznych
powinno doprowadzi¢ do wzrostu roli znakéw towarowych.

W krajach socjalistycznych podstawowym sposobem nabycia prawa do
znaku towarowego jest rejestracja oznaczenia dla okreslonych towaréw.
Uzywanie znaku jako sposéb nabycia prawa podmiotowego dopuszcza sig,
ogoblnie moéwiac, w zakresie wymaganym przez art. 6 bis kon. per. Prawo to
podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia i jest zabez-
pieczone systemem roszczen cywilnoprawnych oraz sankcji prawa karnego.

Znacznie bardziej ztozona jest problematyka ustawodawstwa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszym okresie istnienia panstwowo-
$ci ludowej konkurencja miedzy podmiotami gospodarczymi wystepowata
w ograniczonym zakresie. Dlatego tez ustawodawstwo to poza miedzyna-
rodowymi stosunkami handlowymi nie miato jakiegokolwick znaczenia.
Uznawano, ze odpowiednie ustawy stracity moc wskutek desuetudo™ albo
zostaly uchylone wyraznym przepisem prawa®. W ostatnich kilkunastu
latach zauwaza si¢ wzrost znaczenia konkurencji w gospodarce krajow so-
cjalistycznych, co spowodowalo rowniez zainteresowanie ustawodawstwa
tq dziedzing prawa. W rezultacie w Jugostawii® i na Wegrzech® wydano

8 Por. przede wszystkim: Le droit des marques dans les pays socialistes d’Enrope de l'est, red. M.A. Perot-
-Morel, Grenoble 1984; A. Vida, Das Warenzeichen. ..

" Pot. ]. Szwaja, A. Roguski (w pracy Pologne, [w:] Le droit des marques dans les pays socialistes d’Europe de
Lest, red. MLA. Perot-Morel, Grenoble 1984, s. 128) pisza w odniesieniu do polskiej ustawy z 1926 r.:
,»po drugiej §wiatowej wojnie wymieniona ustawa [ustawa z 1926 r. — przyp. R.S.] nie byla stosowna
ani przez sady, ani przez komisje arbitrazowa. Mozna zatem pytac si¢, czy ta ustawa nie utracila
waznosci poprzez desuetudo”.

%W Rumunii ustawa z dn. 18.01.1952 t. o zastosowaniu nieuczciwej konkurencji zostata uchylona
przez dekret nr 531/1973, ktory zostal opublikowany 13.01.1974 t. J. Eminescu, Die Kiage wegen
unlanteren Wettbewerbs in rumunischen Recht, GRUR Int. 1985, s. 39.

81 1. Strauss, Die Futmicklung den jugosiawischen Wetthewerberecht und die Neuregelung von 1974, GRUR Int.
1976, s. 426 i n.

82 1. Voren, Das nene einheitliche Gesetz, iiber den wirtschaftlichen Wetthewerb und das Recht des Wetthewerbsbe-
schranknngen in Ungarn, GRUR Int. 1985, s. 550 1 n.
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ustawy, ktore zastapily regulacje pochodzace z okresu migdzywojennego.
Na skutek szerszego dopuszczenia zasady konkurencji jako regulatora
aktywnosci przedsiebiorstw rodzi si¢ zainteresowanie doktryny ta dzie-
dzing prawa®™.

Obecnie w krajach socjalistycznych mozna wyrézni¢ dwie metody re-
gulacji prawnej w dziedzinie nieuczciwej konkurenciji.

W Bulgarii, Czechostowacji, Rumunii* i Zwiazku Radzieckim podsta-
we zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowia przepisy powszechnego
prawa cywilnego z zakresu czynéw niedozwolonych oraz prawa karnego.
Wzorcem dla tych regulacji wydaje si¢ ustawodawstwo francuskie. W po-
zostalych krajach socjalistycznych zwalczanie nieuczciwej konkurencii
nastepuje na podstawie szczegdlnych aktéw normatywnych. Dotyczy to
Jugostawii, Wegier i NRD®. W krajach tych realizowany jest model ochro-
ny, ktéry odpowiada w pewnym uproszczeniu regulaciji przyjetej w RFN.

Problem zastosowania norm o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do
ochrony znakéw towarowych pojawil si¢ dotychczas jedynie w orzecznic-
twie 1 nauce prawa Jugostawii i Wegier. W pierwszym przypadku dopusz-
cza si¢ mozliwo$¢ wystapienia ze skarga nieuczciwej konkurenciji w przy-
padku uzycia cudzego znaku towarowego w sposoéb sprzeczny z zasadami
lojalnego wspélzawodnictwa. Mozliwos¢ wystapienia ze skarga nieuczci-
wej konkurencji dotyczy jedynie uzupelniajacej ochrony, tzn. poza ramami
ochrony wynikajacej z ustawy z 1981 r. W przypadku uzycia zarejestrowa-
nego znaku przez osobe trzecig w sposob, ktory stwarza niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w blad co do pochodzenia, wykluczone jest skuteczne
wystapienie ze skarga nieuczciwej konkurencji®. Na Wegtzech w sporze
migdzy uprawnionym do znaku GOLDEN LIGHTS i KENT GOLDEN
LIGHTS sad stwierdzil, ze w tym przypadku, gdyby nie byly wiasciwe
przepisy ustawy z 1969 r., nalezatoby wystapic ze skargg z ustawy z 1984 r.
Na podstawie tego stwierdzenia doktryna sadzi, ze ,,gdzie koficza si¢ gra-
nice prawa znakéw towarowych, moze wkroczy¢ subsydiarnie prawo nie-
uczciwej konkurencji. Mozna wysuwac wniosek o [...] czestszym w przy-

szlo$ci stosowaniu prawa nieuczciwej konkurencji”®’.

8 M. Trafkovic, Pravo konkurencije, Sarajevo 1981.

¥ Wyczerpujace omowienie aktualnej regulacji prawnej: J. Eminescu, Dée Klage. .., s. 100 i n.

% Najnowsza nauka prawa w tym kraju zdaje si¢ uwazad, ze obowiazuje ustawa z 1909 t. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta jest bowiem wymieniona jako podstawa ochrony nazw geo-
graficznych oraz oznaczen przedsiebiorstw: Warengeikennzeichen, Betlin 1986, m.in. s. 100, 104, 106.
8 Wyczerpujaco teferuje wypowiedzi judykatury i nauki prawa J. Strauss, Jugosiawien, [w:] Handbuch
des Aunsstattungerechts, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 545-546.

8 A. Vida, Gesetz iiber das Verbot unlanterer Wirtschafistitigkeit von 1984, ,,Jahrbuch fiir Ostrecht” 1986,
s. 535.
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W pozostalych krajach socjalistycznych brak orzecznictwa oraz bar-
dzo skromne wypowiedzi w tej kwestii w literaturze przedmiotu nie po-
zwalaja na sformulowanie ostatecznej oceny w kwestii zakresu stosowa-
nia ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ochrony
znakéw towarowych. Wydaje sie jednak, ze w przypadku ochrony zare-
jestrowanych znakéw towarowych jest wlasciwy ten sam sposob podej-
$cia jak w Jugostawii 1 na Wegrzech. Natomiast niezarejestrowane znaki
podlegaja ochronie w zakresie wynikajacym z ustawodawstwa o znakach
towarowych. Brak informacji w orzecznictwie i nauce prawa nie pozwala
okresli¢ przydatnosci norm prawa nieuczciwej konkurencji dla ochrony
tych znakow.

3. Problem dopuszczalnosci ochrony znaku towarowego
przez inne akty normatywne

W ustawodawstwie wszystkich wyzej wymienionych krajéw oznacze-
nia tréjwymiarowe mogg by¢ przedmiotem prawa do znaku towarowego.
Okreslona forma towaru lub opakowania moze by¢ zatem uzyta jako
srodek do wyrdznienia towaréw na podstawie ich pochodzenia. Jedno-
czesnie ta sama forma towaru lub opakowania moze spelnia¢ warunki
przewidziane do uzyskania ochrony w ustawach patentowych (wynalaz-
czych), o wzorach zdobniczych (o wzorach przemystowych) i o prawie
autorskim. Rowniez niektore znaki stowne (np. slogany) moga réwno-
cze$nie odpowiada¢ wymogom zdolno$ci ochronnej przewidzianym
w ustawodawstwie z dziedziny znakow towarowych i stanowi¢ przedmiot
ochrony prawnoautorskiej. Powstaje zatem pytanie o dopuszczalno$é
kumulatywnej (podwodjnej badz nawet wielokrotnej) ochrony jednego
1 tego samego przedmiotu (formy przestrzennej oraz znaku stownego)
przez ustawy o znakach towarowych 1 inne ustawy z dziedziny wlasnosci
intelektualnej. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest rownoznaczne
z okre§leniem wzajemnego stosunku ustawodawstwa o znakach towa-
rowych do ustaw patentowych (wynalazczych), o wzorach zdobniczych
1 prawie autorskim.

Na tle obowiazujacego ustawodawstwa z dziedziny prawa wlasnosci
przemyslowej i prawa autorskiego mozna wyr6zni¢ dwie metody regulo-
wania problemu kumulatywnej ochrony®. Pierwsza polega na wykluczeniu
ogdlnym przepisem prawa mozliwosci powstania sytuacii, gdy jeden i ten

8 Najobszerniej, jak si¢ wydaje, problem ten przedstawia na tle prawnoporéwnawczym E Winkel, For-
malschutz;, dreidimensionaler 1 Marken, Koln—Berlin—-Bonn—Minchen 1979, s. 109-113, 151-155, 186195,
240-246. Por. réwniez: M. Pézniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978, s. 165 1 n.
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sam przedmiot (forma przestrzenna, znak stowny) podlegaja ochronie
kilku wymienionych wyzej ustaw. Przykladem tej metody jest regulacja
przyjeta w prawie wloskim. Wioska ustawa o znakach towarowych sta-
nowi w art. 11, ze uzywanie znaku towarowego nie moze powodowaé
naruszenia praw wylacznych oséb trzecich, takich jak prawa patentowe,
prawa do wzoréow zdobniczych i prawa autorskie. Przepis ten stal si¢
podstawg praktyki odmowy rejestrowania oznaczen w charakterze znaku
towarowego, jak rowniez odmowy udzielenia ochrony niezarejestrowa-
nym znakom towarowym w sytuacji, gdy dane oznaczenie jest w $wie-
tle prawa wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem zdobniczym lub
utworem prawnoautorskim. Sam fakt istnienia okreslonych cech prze-
strzennej formy oraz znaku slownego wylacza je spod zakresu ustawy
o znakach towarowych, a takze art. 2598 C.C. 1 tym samym wyklucza moz-
liwo$¢ powstania kumulatywnej ochrony®. Drugi sposéb rozstrzygnigcia
omawianego problemu jest realizowany w ustawodawstwie wickszosci
krajow. Generalnie znajduje on wyraz w wylaczeniu kumulacji ochrony
ustawodawstwa o znakach towarowych 1 patentowego oraz w dopusz-
czeniu takiej ochrony — z pewnym zastrzezeniem — w przypadku zbie-
gu ochrony oznaczenia jako znaku towarowego i wzoru zdobniczego
oraz utworu prawnoautorskiego. Wykluczenie mozliwosci kumulatywnej
ochrony rozwigzan technicznych na podstawie norm ustawodawstwa pa-
tentowego oraz o znakach towarowych jest przede wszystkim rezultatem
braku zdolnosci ochronnej tej kategorii oznaczen w $wietle ustaw o zna-
kach towarowych. Rozwigzania techniczne sq bowiem ze swojej istoty
pozbawione zdolnosci odréznienia towaréw™. Niekiedy jest prezento-
wany poglad, Zze cele systemu patentowego powinny by¢ realizowane
w pierwszej kolejnosci. Poniewaz przyznawanie ochrony rozwiazaniom
technicznym na podstawie ustaw o znakach towarowych byloby réwno-
znaczne z udzieleniem nieograniczonego w czasie prawa wylacznego do
danego pomystu technicznego, uwaza sig, ze wszystko, co mogloby ko-
rzysta¢ z ochrony patentowej, jest wylaczone od ochrony przewidzianej
w ustawodawstwie o znakach towarowych’!.

Nietechniczne formy przestrzenne oraz znaki stowne moga by¢ w tym
samym czasie przedmiotem ochrony ustawodawstwa o znakach towarowych

¥ F Winkel, Formalschutz. .., s. 240 i n.

% Por. jednak Rellie-Royce v. Fiberglas 428 F. Supp. 639 (1976) — statuetki zdobiace pokrywe samo-
chodowa, majace cechy funkcjonalne, zdobnicze i odrézniajace moga by¢ rejestrowane w Stanach
Zjednoczonych.

. Saint-Gal, gp. ¢iz., E2; F. Winkel, Formalschutz. .., m.in. s. 139, 187.
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1 innych ustaw z dziedziny wlasnosci intelektualnej. Znajduje to uzasadnie-
nie w réznych celach ochrony, w odmiennych przestankach oraz zakresie
ochrony znakéw towarowych oraz wzoréw zdobniczych i utwordw praw-
noautorskich. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacii, gdy jedna i ta sama oso-
ba (osoby) jest podmiotem praw do znaku towarowego oraz prawa do reje-
stracji wzoru zdobniczego lub autorskich praw majatkowych®”.

Nie jest natomiast mozliwe powstanie kumulatywnej ochrony w sytuaciji,
gdy inna osoba niz podmiot praw do wzoru zdobniczego (utworu praw-
noautorskiego) pragnie uzyska¢ ochrone danego oznaczenia jako znaku
towarowego. Skutkiem uzywania w obrocie gospodarczym znaku towaro-
wego byloby bowiem naruszenie prawa do wzoru zdobniczego lub utworu
prawnoautorskiego. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie stosownej
zgody podmiotu praw do wzoru zdobniczego lub utworu prawnoautorskie-
go badz wstrzymanie si¢ z rejestracja lub uzywaniem danego oznaczenia do
chwili wygasnigcia tych praw™.

4. Proba typologii ustawodawstwa polskiego

Podstawowym aktem normatywnym w Polsce w omawianej dziedzinie
prawa jest ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Przewiduje
ona powstanie prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji (prawo
z rejestracji znaku towarowego) badz uzyskania przez znak powszechnej
znajomosci (prawo do znaku powszechnie znanego). W swietle tej ustawy
zwykle uzywanie nie kreuje prawa wylacznego uzywania znaku. Regulacja
prawa do znaku towarowego jest zdeterminowana funkcjami rzeczywi-
stymi znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Aspekt funkcjonal-
ny ochrony prawa do znaku towarowego wyraza si¢ w tym, ze nie jest
chronione oznaczenie w jego zewngtrznej postaci jako wyraz, rysunek,
melodia, forma przestrzenna, lecz jako zwiazek oznaczenia i towaru, ktory
przekazuje nabywcom informacij¢ o egzemplarzu towaru opatrzonym tym
znakiem. Ustawa przyznaje uprawnionemu bezposrednig ochrone tylko
w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia.

Drugim aktem prawnym, ktérego przepisy maja znaczenie z punktu
widzenia ochrony znakéw towarowych, jest ustawa z 2 sierpnia 1926 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii. Zawarte w tej ustawie przepisy kar-
noprawne (art. 6,7, 8,9, 10, art. 11 ust. 21 art. 12) zostaly uchylone w spo-
sob wyrazny przez art. V § 1 przepisow wprowadzajacych k.k. Pozostale

2 Pot. A. Braun, Precis des marques de produit, Bruxelles 1971, s. 921 n.
% Pot. np. orzeczenie sadéw i wypowiedzi nauki prawa w Holandii cyt. przez P. Winkela, Formal-
schutz..., s. 186.
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przepisy, pomimo pewnych watpliwosci w poczatkach Polski Ludowej co
do ich obowiazywania, obecnie uwaza si¢ nieomal jednomyslnie za pozo-
stajace w mocy™. Spos§réd obowigzujacych przepiséw tej ustawy do ochro-
ny znakéw towarowych sa dostosowane art. 11 3. Przepis art. 1 chroni
przedsigbiorstwo przed tym, aby inne przedsi¢biorstwo nie ,,wdzierato
sie w jego klientele” przez jakiekolwiek czynnosci zdolne do wywolania
u 0s6b, ktérym oferuje swoje wyroby, towary lub §wiadczenia, mylnego
mniemania, ze pochodza one od innego przedsigbiorcy. Uprawnionemu
na wypadek naruszenia jego prawa przystuguja wobec sprawcy nastepuja-
ce roszczenia: o zaniechanie, usunigcie przyczyn mogacych wywolaé po-
mylki u odbiorcow, wydanie niestusznego wzbogacenia z ostatnich trzech
lat, odszkodowanie oraz zado$cuczynienie.

Bardzo wazne w praktyce jest ustalenie znaczenie art. 1 u.z.n.k. dla
ochrony znakéw towarowych. Rozstrzygniecie tego problemu jest rowno-
znaczne z okredleniem stosunku wymienionego przepisu do u.z.t.

W okresie migdzywojennym panujacy stal si¢ poglad E Zolla”, ze art. 1
u.z.n.k. kreuje prawo wiasnosci na przedsigbiorstwie. W mysl tej koncepcji
przedsigbiorstwo nie byloby rzecza zbiorowa (universitas rerum), ale pewna,
wyodrebniong jednodcia, z ktérej emanuje sita atrakcyjna polegajaca na
mozliwosci ,,pozyskiwania i utrzymywania dzi¢ki swej organizacji i swym
wlasciwosciom lub reklamie — kota odbiorcéw, choéby weiaz zmieniaja-
cych si¢”. W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sita atrakcyjna
jest nazywana klientela. Trescia prawa na przedsigbiorstwie jest ,,mozliwo$¢é
zyskiwania 1 utrzymywania klienteli [...] z czym laczy si¢ zakaz narusze-
nia tej wylacznosci, skierowany do wszystkich innych 0sé6b”*. Stosownie
do tej teorii przedsigbiorstwo jest dobrem niematerialnym, a zatem pra-
wo wlasnosci na przedsigbiorstwie jest prawem na dobru niematerialnym.
W ujeciu F. Zolla znaki towarowe nie sq przedmiotem wlasciwych praw
podmiotowych, lecz jedynie emanacja prawa podmiotowego na przedsie-
biorstwie; ,,uprawnienia” do znaku towarowego powstaja w opinii tego

% Por. m.in. J. Waluszewski, Moc i akres obowiqzywania ustawy o 3waleganin niencciwej konkurenci, NP
1975, nr 4, s. 511 i n.; M. Kepinski, Rozporzadzanie prawem..., s. 13—14; idem, Znaki towarowe i inne
oznacgenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nienczeiwa konkurenga, Poznan 1976, s. 41 i n.; S. Bucz-
kowski, Z. Nowakowski, Prawo obrotn nspotecinionego, Warszawa 1979, s. 348; J. Szwaja, Ochrona débr
osobistych tworcow nanki, [w:| Prace 3 zakresu prawa cywilnego i wlasnosei intelektualnej, ZN U] PWOWI, nr 41,
s. 181. Ministerstwo Sprawiedliwosci zajelo jednak odosobnione obecnie stanowisko, ze cala ustawa
utracita moc obowiazujaca na podstawie art. V § 1 ustawy z 19.04.1969 r. — przepisy wprowadzajace
Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 95) — opini¢ Ministerstwa Sprawiedliwosci przytacza J. Szwaja
W Cyt. WyZej opracowaniu.

% A. Kraus, E. Zoll, Ustawa o pwalezanin nienczciwe konkurengi, Poznad 1929, s. 55 i n.

% Ihidem, s. 62.



ROZDZIAL [. ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA 53

autora poprzez uzywanie znaku (art. 1 u.z.n.k.), jak 1 poprzez rejestracje
w UP stosownie do przepisow rozporzadzenia Prezydenta RP z 2 marca
1928 1. o ochronie wynalazkéw, wzoréw i znakéw towarowych?.

W literaturze powojennej problem ten zostal poruszony przez J. Kocza-
nowskiego 1 M. Kepifiskiego. Wejscie w zycie obowigzujacej regulacji praw-
nej nie zdezaktualizowalo tych wypowiedzi i dlatego nalezy je wzia¢ pod
uwage w toku dyskusji nad stosunkiem obydwu ustaw. Pierwszy z powota-
nych autoréw™, jak si¢ wydaje, podtrzymuje stanowisko E Zolla. Twierdzi
bowiem m.in., ze prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku uzywa-
nia znaku (art. 1 u.n.k.) oraz poprzez rejestracje. Uzywanie znaku poprzez
osobe uprawniona z rejestracji powoduje powstanie zbiegu norm z obydwu
ustaw. W takim wypadku — zdaniem J. Koczanowskiego — nalezy stosowac
zawarte w tych ustawach normy wedlug wyboru uprawnionego (alternatyw-
nie). Jezeli wystepuje rozbiezno$¢ podmiotéw i jedna osoba uzywa znaku,
a inna zgltasza w UP PRL, to uprawniony do znaku poprzez uzywanie moze
sprzeciwic si¢ rejestracji. Z wywodow J. Koczanowskiego zdaje si¢ wynikac,
ze taka mozliwo$¢ zachodzi nie tylko w przypadku znakéw powszechnie
znanych, ale réwniez oznaczen uzywanych w obrocie, ktére nie uzyskaty
cechy notoryjnosci”. M. Kepifiski przeprowadzit krytyke koncepcji E. Zolla
1 wykazal brak podstaw do przyjecia istnienia prawa wlasnosci na przedsie-
biorstwie'". Nie wypowiedziat si¢ jednak jasno co do przydatnosci de lege lata
art. 1 u.z.nk. do ochrony znakéw towarowych. J. Waluszewski, odrzucajac
koncepcje F. Zolla prawa na przedsigbiorstwie, stanal na stanowisku, ze
art. 1 uz.nk. jako przepis szczegdlny w stosunku do art. 415 k.c. stanowi
podstawe ochrony niezarejestrowanych znakéw towarowych''.

Formutujac swoje stanowisko w dyskutowanej kwestii, pragne stwier-
dzi¢, ze podzielam poglad M. Kepinskiego o braku podstaw do przyje-
cia — w $wietle u.z.n.k. — koncepcji prawa wlasnosci na przedsigbiorstwie.
Odrzucenie pogladu E Zolla stawia ponownie pytanie o wspdlczesne zna-
czenie art. 1 u.z.n.k. w odniesieniu do znakéw towarowych. Z tego prze-
pisu zdaje si¢ wynikac, ze uprawnionemu przystuguje prawo podmiotowe,
ktérego trescia jest zabezpieczona prawnie moznos¢ domagania si¢ od
0sob trzecich powstrzymania si¢ od wszelkich dzialan, ktérych skutkiem
byloby mniemanie konsumentéw, ze oferowane wyroby i ustugi pochodza

7 Ibidem, s. 96 1 n. Poglad ten byl akceptowany réwniez przez orzecznictwo migdzywojenne. Por.
np. orzeczenie Sadu Najwyzszego z dn. 6.02.1929 r., OSN1929, t. VIII, Warszawa, poz. 461.

% J. Koczanowski, Funkge i ochrona prawna gnakéw towarowych, ZN U] PWOWI, nr 7, s. 81-82 oraz 112.
9 Ibidem, s. 86—87.

10 M. Kepinski, op. it., s. 12.

0 ], Waluszewski, Moc i gakres..., s. 517.
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z przedsigbiorstwa osoby uprawnionej. Nie ulega watpliwosci, ze bledne
przekonanie konsumentéw moze by¢ rezultatem uzycia cudzego znaku
towarowego. Ta opinia odbiorcow towaréw 1 ustug zaklada wezesniejsze
uzywanie oznaczenia przez uprawnionego. Przepis art. 1 u.z.n.k. upowaz-
nia zatem do twierdzenia, ze skutkiem uzywania (zwyklego uzywania) zna-
ku towarowego jest nabycie prawa podmiotowego.

Analiza przepisoéw u.z.t. prowadzi natomiast do wniosku, ze w zakresie
objetym regulacja tej ustawy miarodajne sa tylko jej przepisy, chyba ze od-
syla ona wyraznie lub posrednio do innego aktu normatywnego. Ustawa
ta jednak nie odsyla nie tylko wyraznie, ale rowniez w sposdb posredni
do regulacji u.z.n.k. Na rzecz tego stanowisko przemawiaja nastepujace
racje. Przede wszystkim art. 1 u.z.t. podporzadkowuje ochrong znakow
towarowych 1 uslugowych tej ustawie. Tak wiec ich ochrona, jezeli spel-
niaja one wymogi zdolnosci rejestrowej, jest mozliwa jedynie na podsta-
wie u.z.t. Okreslenie ,,znaki towarowe” odnosi si¢ do wszystkich oznaczen
wyrézniajacych odpowiadajacych warunkom zdolnosci rejestrowej (art. 4,
6-9), a termin ,,ochrona” odnosi si¢ do ochrony zarejestrowanego znaku
towarowego w zakresie okreslonym w art. 19 u.z.t. Srodkami cywilnopraw-
nymi przewidzianymi w art. 20, natomiast znakéw powszechnie znanych
w zakresie 1 §rodkami okreslonymi w art. 24 u.z.t. Moze si¢ wydawac, ze
nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku znakéw nieodpowiadaja-
cych warunkom zdolnosci rejestrowej stosowaé norme art. 1 u.z.n.k. Jed-
nakze pojecie znaku podlegajacego rejestracji w Swietle art. 4 u.z.t. jest
bardzo szerokie i obejmuje praktycznie kazde oznaczenie, ktére moze by¢
uzyte w charakterze znaku towarowego. Nie jest rowniez mozliwe stoso-
wanie normy art. 1 u.z.nk. poza zakresem ochrony wynikajacej z faktu
rejestracji znaku, poniewaz tre$¢ i zakres prawa, jakie mogtoby powstac¢
na podstawie art. 1 u.z.n.k., oraz srodki jego ochrony sa zbiezne z regu-
lacja ustawy (art. 9, 13, 19, 20). Przepis art. 1 u.z.n.k. nie stanowi réwniez
podstawy uzupelniajacej ochrony znakéw powszechnie znanych (art. 24).
Tredc i zakres prawa do znaku powszechnie znanego odpowiada regulacji
normy art. 1 u.z.n.k. Réznice zachodza w kwestii roszczen przyznanych
na wypadek bezprawnego uzywania danego znaku; przepis art. 1 u.z.n.k.
stawia do dyspozycji uprawnionego znacznie bogatszy katalog roszczen.
W odniesieniu do §rodkéw ochrony przepis art. 1 u.z.t. nie wylacza zatem
art. 1 u.z.n.k., co mogloby wskazywa¢ na dopuszczalno$¢ z roszczeniem
art. 1 u.z.n.k. Przeciw takiemu wzbogaceniu srodkéw ochrony prawa do
znaku powszechnie znanego przewidzianych w art. 24 u.z.t. przemawia
intencja ustawodawcy, ktory celowo ustanowil mniej intensywna ochrone
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tej klasy znakéw towarowych. W systemie prawa polskiego decyzja o re-
jestracji stanowi podstawowe zrédlo nabycia prawa. Nabycie prawa do
znaku w wyniku powszechnej znajomosci danego oznaczenia w obrocie
ma w praktyce mniejsze znaczenie w poroéwnaniu z rejestracja. Ustawo-
dawca dopuscit taka mozliwo$¢ przede wszystkim z uwagi na zobowia-
zanie prawnomiedzynarodowe (art. 6 bis kon. per.). Ustanawiajac stabsza
ochrone znakéw powszechnie znanych, ,,zacheca” on osoby uprawnione
do tych znakdw, aby zglosily je UP. Dopuszczenie uzupelniajacej ochrony
na podstawie art. 1 u.z.n.k. przekreslitoby wskazana mozliwos¢ realizacji
tej woli ustawodawcy.

Gdyby ustawodawca zamierzal w sposob posredni uwzglednié przepisy
u.z.n.k., powinien da¢ temu wyraz w art. 8-9 u.z.t.

W przypadku zgloszenia przez osobe trzecig do rejestracji w UP znaku
towarowego zbieznego z podlegajacym juz ochronie na podstawie art. 1
u.z.n.k. znaku innej osoby Urzad bylby zobowiazany w toku postepowania
rejestracyjnego do uwzglednienia tej przeszkody 1 wydania decyzji o od-
mowie rejestracji. Tymczasem w rozbudowanym katalogu przeszkod reje-
stracji brak jest uprzedniego uzywania znaku przez innga osobe.

Powstaje pytanie o sposéb rozstrzygniecia wskazanego braku syn-
chronizacji art. 1 u.z.nk. 1 u.z.t. W moim przekonaniu nasuwajg si¢ dwa
rozwigzania: albo przyjmie sie, ze jedynie u.z.t. (wraz z przepisami, do
ktorych odsyla) reguluje ochrong znakéw towarowych, albo uzna sig, ze
znaki towarowe korzystaja z ochrony art. 1 u.z.n.k. tak dlugo, jak diugo
osoba trzecia nie uzyska rejestracji takiego samego lub podobnego ozna-
czenia dla towaréw tego samego rodzaju lub tez nie nabedzie prawa do
znaku powszechnie znanego. Pierwsza mozliwo$¢ znajduje oparcie w je-
zykowej wykladni przepiséw u.z.t., jak réwniez w opiniach wyrazanych
niekiedy w Sejmie w toku prac nad ta ustawa, ze rejestracja — z zastrzeze-
niem znakéw powszechnie znanych — jest jedynym zrédlem nabycia prawa
do znaku towarowego. Nie bez znaczenia jest takze fakt, ze wylaczenie
art. 1 u.z.nk. i tym samym pozbawienie znaczenia prawotworczego zwy-
klego uzywania znaku nadaje systemowi prawnemu w dziedzinie znakéw
towarowych spojny charakter. Doceniajac wage tych racji, przychylam si¢
jednak do drugiego stanowiska. Bierze ono pod uwage potrzeby obrotu.
Zdarza si¢ bowiem, ze pewne oznaczenia mogg jaki§ okres funkcjono-
wac w obrocie jako cenne znaki towarowe bez wiedzy osoby prowadzace;j
dzialalno$¢ gospodarcza. Bezsporna jest tez potrzeba ochrony intereséw
osoby uzywajacej znaku towarowego, nawet jezeli to oznaczenie nie zosta-
o wczesniej zarejestrowane. Wigze si¢ z tym oczywiscie kwestia ochrony
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konsumentow, ktérzy maja stuszny interes domagania si¢ zabezpieczenia
przed mozliwoscia powstania pomyltek wynikajacych réwniez z bezpraw-
nego uzycia cudzego niezarejestrowanego znaku towarowego. Ponadto
pierwsza koncepcja prowadzi w gruncie rzeczy do redukeji znaczenia
u.z.n.k., co jest nie do przyjecia w dobie rosnacego znaczenia konkurencji
w gospodarce narodowej.

Opowiedzenie si¢ za pierwsza koncepcja rodzi wiele konsekwencii.
Przede wszystkim osoba uzywajaca niezarejestrowanego znaku towarowe-
go, ktéry nie jest powszechnie znany, korzysta w zasadzie jedynie z upraw-
nient wynikajacych z przepiséw u.z.n.k. W odniesieniu do takich znakéow
maja zastosowanie przepisy u.z.t. tylko w przypadku zgloszenia przez
osobe trzecia oznaczenia z naruszeniem art. 8 pkt 1-2 u.z.t. Zgloszenie
znaku towarowego w UP w celu rejestracji niezaleznie od tego, czy dane
oznaczenie bylo wczesniej uzywane, powoduje, ze sytuacja tego oznacze-
nia jest oceniana juz z punktu widzenie przepisow u.z.t. To samo dotyczy
znakow, ktore nie zostaly wprawdzie zarejestrowane, lecz uzyskaly ceche
powszechnej znajomosci. W sytuacji, gdy jedna osoba uzywa znaku towa-
rowego, a inna dokonuje zgloszenia tego oznaczenia w UP w celu rejestra-
cji, dochodzi do kolizji obydwu podmiotéw. Ustawodawca rozstrzygnal
to, przyznajac pierwszenstwo aktowi rejestracji znaku. Prawo wynikajace
z aktu uzywania znaku (art. 1 u.z.n.k.) nie sianowi wiec podstawy do wy-
stapienia ze skutecznym zakazem rejestracji tego znaku na rzecz osoby
trzeciej. W interesie oséb prowadzacych dziatalno§é gospodarcza lezy
mozliwie rychle zgloszenie do UP w celu rejestraciji znakéw, ktore sq juz
lub maja by¢ wkrétce uzywane.

Sposréd przepisow ustawy z 1926 r. do ochrony znakéw towarowych
jest rowniez dostosowany art. 3. Przepis ten przewiduje, poza przypadka-
mi wymienionymi w art. 112 u.z.n.k., odpowiedzialno$¢ wobec osoby pro-
wadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (przedsigbiorcy) w razie podjecia czy-
néw sprzecznych z obowigzujacymi przepisami albo zasadami wspolzycia
spolecznego. Innymi slowy, cytowany przepis jest wymierzony w inne
dzialania niz wymienione w art. 1 1 2 u.z.n.k. Przedsi¢biorcy przystuguja
wobec sprawcy roszczenia o zaniechanie, odszkodowanie i zado$c¢uczynie-
nie. Przepis ten stanowi podstawe uzupelniajacej ochrony w stosunku do
ochrony wynikajacej z art. 112 u.z.n.k. W odniesieniu do znakéw towaro-
wych przepis art. 3 u.z.n.k. zapewnia uzupelniajaca ochrone w stosunku
do ochrony wynikajacej z art. 1 u.z.n.k. oraz przepiséw u.z.t. Uzupelnie-
nie ochrony tych znakéw znajduje wyraz w mozliwosci zakazania innych
niz wymienione w u.z.t. bezprawnych dzialan osoéb trzecich dotyczacych
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znakéw towarowych. Poniewaz u.z.n.k. oraz art. 13 w zw. z art. 19, 20 oraz
24 przyznaja ochrong znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia
pochodzenia, uzupelniajaca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na mozliwosci za-
kazania tych wszystkich bezprawnych dzialan, ktére nie polegaja na uzyciu
przez osobe trzecia cudzego znaku w charakterze znaku towarowego. Tres¢
art. 3 n.z.nk.: |, Kto poza przypadkami art. 11 2 szkodzi...” nie pozostawia
watpliwosci, ze uzupelniajgca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na wzbogaceniu
srodkéw ochrony prawnej okreslonych w art. 1 u.z.n.k. oraz u.z.t.

W ustawodawstwie polskim, tak jak w wielu innych systemach praw-
nych (np. w RFN, Francji), mozna kumulatywnie korzysta¢ — przy ochro-
nie oznaczen uzytych jako znaki towarowe (zarejestrowane albo niezareje-
strowane) — z przepisow prawa autorskiego lub rozporzadzenia o wzorach
zdobniczych'"”?. W tym przypadku kompozycja kolorystyczna, forma prze-
strzenna, slogan itp. podlegaja ochronie jako utwér prawnoautorski lub
wz6r zdobniczy.

128, Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa antorskiego, Warszawa 1973, s. 383 i n,;
M. Pézniak-Niedzielska, Wyory zdobniczge.. ., s. 68.






ROZDZIAL 11
PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Powstanie prawa

1. Ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego

Wedlug ustawy o znakach towarowych prawo do znaku towarowego
powstaje na podstawie decyzji UP (prawo z rejestracji znaku towarowe-
go) albo nabycia przez znak cechy powszechnej znajomosci (prawo do
znaku powszechnie znanego)'. Zwykle uzywanie nie kreuje natomiast pra-
wa podmiotowego do znaku towarowego. W praktyce prawo do znaku
powstaje przede wszystkim na skutek wydania decyzji o rejestracji znaku
towarowego po stwierdzeniu przez UP, Ze zostaly spelnione wszystkie
przewidziane przepisami prawa ustawowe warunki wymagane do rejestra-
cji znaku okredlone w art. 4, 6—9 ustawy. Ustawowe warunki rejestracji
odnosza si¢ do osoby zglaszajacego (podmiotu praw z rejestracji), pro-
wadzonego przez niego przedsigbiorstwa oraz oznaczenia i towaru, ktore
maja by¢ zarejestrowane.

Prawo z rejestracji znaku moze naby¢ osoba fizyczna lub prawna upraw-
niona do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w dziedzinie produkci,
handlu i ustug (art. 6 w zw. z art. 5 pkt 1). Osobami fizycznymi uprawnio-
nymi do zarejestrowania znaku s3 wlasciciele zakladow rzemieslniczych,
sklepéw prywatnych, przedsigbiorstw itp. Osobami prawnymi sa m.in.
przedsigbiorstwa panstwowe, ich zrzeszenia (dobrowolne lub obligatoryj-
ne), spo6tki z udziatem przedsigbiorstw panstwowych, banki, spotdzielnie
1 ich zwiazki, kétka rolnicze 1 ich zwigzki, szkoly wyzsze, fundacje, orga-
nizacje spoleczne, ktoérym przepisy nadaly osobowos$¢ prawna, itp. Wy-
mienione podmioty sa nazwane osobami prawnymi przez obowiazujace

''W kwestii warunkéw kwalifikowania oznaczed jako znakéw powszechnie znanych por. glose
R. Skubisza do wyroku Sadu Najwyzszego z dn. 29.11.1984 r., T CR 357/84, PiP 1986, nr 4, s. 135
i cyt. tam literatura w przypisie nr 4.
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przepisy. W obrocie wystepuja réwniez jednostki organizacyjne upraw-
nione do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, ktérym nie zostala for-
malnie nadana osobowo$¢ prawna. W tych przypadkach nalezy uznad, ze
uprawniona do nabycia prawa z rejestracji znaku jest jednostka podsta-
wowa (osoba prawna), w sklad ktérej wchodzi struktura organizacyjna
uprawniona do prowadzenie dzialalnos$ci gospodarczej, tzn. jednostka
uzalezniona (np. zaklad wchodzacy w sklad wielozakladowego przedsie-
biorstwa, instytut szkoly wyzszej), albo uznac, ze uprawnione do nabycia
prawa sg osoby fizyczne (np. w przypadku zgloszenia znaku przez osoby
zwigzane umowa spotki cywilnej, czlonkéw stowarzyszenia zwyklego).
W obrocie wystepuja jednak takze jednostki organizacyjne, ktorych kwa-
lifikacja we wskazany sposob sprawia powazne trudnosci. W takim wy-
padku trzeba mie¢ na uwadze, ze w Swietle ustawy kazdy podmiot, ktory
legalnie prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, ma mozliwos¢ zarejestrowania
znaku. Jezeli nie mozna uzna¢ w konkretnym przypadku, ze zgloszenie
wnosi osoba prawna lub osoba fizyczna, to dang jednostke organizacyjna
nalezy kwalifikowa¢ jako podmiot uprawniony w $wietle ustawy do na-
bycia prawa z rejestracji znaku towarowego. Jest to obok oséb prawnych
1 fizycznych trzecia kategoria podmiotéw nazywana przez czgs$¢ doktry-
ny prawa cywilnego utomnymi osobami prawnymi’. Przyktadem tej kla-
sy podmiotow jest spotka jawna (art. 81 i n. k.h.). Podkresli¢ trzeba, ze
z punktu widzenia ustawy sytuacja trzeciego rodzaju podmiotow jest taka
sama jak os6b fizycznych i prawnych.

Poniewaz art. 6 ust. 1 przewiduje rejestracje znaku na rzecz przedsie-
biorstwa, tzn. zindywidualizowanej osoby fizycznej lub prawnej, mozna
by przypuszczad, ze wykluczona jest rejestracja na rzecz wigkszej liczby
podmiotéw. Jednakze fakt, ze znak towarowy wskazuje jedynie na po-
chodzenie towaru z przedsigbiorstwa, nie informujac, ile 0séb prowadzi
to przedsigbiorstwo, uzasadnia odmienny wniosek. Skutkiem decyzji UP
o zarejestrowanie znaku na rzecz wickszej liczby oséb jest zatem powsta-
nie wspolnego prawa z rejestracji. Wspolnos¢ prawa nie jest uregulowana
w ustawie i dlatego stosuje si¢ odpowiednio art. 195 i n. k.c. odnoszace si¢
do wspélwlasnosci w czesciach utamkowych. Wspolnosé prawa z rejestra-
cji znaku moze powstac tylko w przypadku indywidualnych znakow towa-
rowych, wynika ona ze stosunku prawnego taczacego podmioty danego
prawa z rejestracji. Nalezy odréznic taka wspolnos¢ od wspolnego znaku
towarowego (art. 32 1 n.). Jedyna cecha wspodlna obydwu instytucji jest

2 A. Woltet, Prawo cywilne. C¢s¢ ogdlna, wyd. VIII (zaktualizowane przez J. Ignatowicza), Warszawa
1986, s. 197.
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uzywanie znaku przez wiecej niz jeden podmiot. Podmiotem prawa z re-
jestracji wspolnego znaku jest organizacja zrzeszajaca przedsigbiorstwa,
a prawa tych przedsiebiorstw wynikaja ze stosunku czltonkostwa w orga-
nizacji (art. 321 n.).

Osoby fizyczne i prawne (wiacznie z utomnymi osobami prawnymi) moga
uzyskac rejestracje znaku, jezeli na podstawie zorganizowanego kompleksu
majatkowego prowadza dzialalno$¢ gospodarcza w dziedzinie produk-
cji, handlu lub ustug (przedsi¢biorstwo w znaczeniu przedmiotowo-
-funkcjonalnym). Wymaganie prowadzenia takiego przedsigbiorstwa od-
powiada funkcji znaku towarowego odrdznienia towaréw pochodzacych
z jednego przedsigbiorstwa od towardw tego samego rodzaju pochodzacych
z innego przedsigbiorstwo. Przedsigbiorstwo to musi istnie¢ w dacie zglo-
szenia znaku w UP. Nie jest natomiast konieczne do uzyskania rejestracji
rzeczywiste prowadzenie dzialalnodci gospodarczej w odniesieniu do towa-
réw 1 ustug, dla ktérych zglaszajacy pragnie uzyskac rejestracje. Wystarczy,
ze zglaszajacy w dacie wniesienia wniosku o udzielenie prawa do znaku to-
warowego jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci gospodarcze;.

Z ustawy zdaje si¢ wynikac, ze zglaszajacy moze zada¢ udzielenia prawa
tylko dla przedsigbiorstwa, ktore jest na niego zarejestrowane (art. 6 ust. 1);
jest to zasada zwiazania przedsi¢biorstwa i znaku towarowego’. Jedynym
wyjatkiem wyraznie dopuszczonym przez przepisy prawa, kiedy jest moz-
liwa rejestracja, chociaz zglaszajacy nie prowadzi przedsigbiorstwa, jest
przypadek wspélnego znaku towarowego (art. 32). Wymobg prowadze-
nia przedsigbiorstwa odnosi si¢ takze do zagranicznych oséb fizycznych
1 prawnych, tyle Zze dane przedsi¢biorstwo moze mie¢ siedzibe réwniez
na terytorium innego panstwa. Wydaje si¢ jednak, ze w pewnych Scisle
ograniczonych przypadkach zasada $cistego zwigzania znaku towarowego
1 przedsi¢biorstwa moze by¢ rozluzniona. Chodzi o te wszystkie przypad-
ki, kiedy zgtaszajacy nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej (przedsigbior-
stwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym), lecz sprawuje catkowita
kontrole nad dzialalnoscig gospodarcza (przedsigbiorstwem) innego pod-
miotu (osoby fizycznej lub prawnej), a tym samym moze w pelni kon-
trolowa¢ uzywanie znaku dla towaréw i ustug fizycznie pochodzacych
z cudzego przedsigbiorstwa. W rezultacie nalezy przyjac, ze instytut na-
ukowo-badawczy moglby zarejestrowaé na swoja rzecz znak towarowy,
jezeli udziela licencji patentowej innemu podmiotowi, ktory wytwarza
okreslone wyroby wedlug opatentowanego wynalazku, oznacza je oraz

> Na ten temat obszernie: EK. Belet, Benutzung und Geschiftsbetrieb; Zur Kerkenrechtsfekigkeit von
Holdinggesell-schaften, GRUR 1980, s. 322 i n.
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wprowadza do obrotu pod $cista kontrola licencjodawcy. To samo dotyczy
tych wszystkich holdingéw, ktore nie prowadzac dziatalnosci gospodarczej,
Scisle kontroluja produkcjg i zbyt towarow lub swiadczenie ustug przez zrze-
szone przedsi¢biorstwa. Po zarejestrowaniu znaku przez podmiot, ktéremu
zostalo zaliczone przedsiebiorstwo innego podmiotu, uprawniony, o ile pra-
gnie zachowa¢ prawo, powinien udzieli¢ temu wlasnie podmiotowi licencji
na uzywanie znaku towarowego. Przedstawiony poglad koresponduje z pre-
zentowanym w innym miejscu rozprawy stanowiskiem®, zgodnie z ktérym
uzywanie znaku przez licencjobiorce, uzytkownika itp. stanowi wykonanie
przez uprawnionego z rejestracji obowigzku z art. 28 ustawy. Zaliczenie
uprawnionemu z rejestracji uzywania znaku przez inna osobg sugeruje po-
trzebe zaliczania takze przedsigbiorstwa tej osoby’. Wskazane zaliczenie
zglaszajacemu cudzego przedsigbiorstwa powinno by¢ w praktyce poddane
bardzo surowym wymogom i nalezy je dopuszczac tylko w tych wypadkach,
gdy nie budzi watpliwosci fakt Scistej kontroli osoby ubiegajacej si¢ o rejestra-
¢j¢ znaku nad dziatalnoscia gospodarczg innej osoby w zakresie dotyczacym
uzywania oznaczenia. W $wietle obowiazujacych przepisow zasada jest, ze
zglaszajacy prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w swoim przedsiebiorstwie.
Ustawa stanowi, ze dzialalnos¢ ta polega na produkcji, handlu i uslugach
(art. 5 pkt 1). Dlatego tez wszelkiego rodzaju instytuty naukowe, organizacje
typu holdingéw (np. zrzeszenia przedsi¢biorstw panstwowych, zwiazki spol-
dzielni), jezeli nie produkujg lub zbywaja towaréw czy $wiadczg ustug, moga
rejestrowac na swoja rzecz znaki tylko wtedy, gdy zostanie im zaliczone cudze
przedsigbiorstwo. Nie stanowi bowiem przedsigbiorstwa w znaczeniu przed-
miotowo-funkcjonalnym dzialalno$¢ naukowo-badawcza, kontrolna czy tez
zarzadzenie; jednostki organizacyjne prowadzace taka dzialalno$¢ nie maja
zatem wlasnego przedsigbiorstwa.

Ponadto do rejestracji znaku towarowego konieczne jest, by towary lub
ustugi, dla ktorych zglaszajacy pragnie zarejestrowac oznaczenie, byly ob-
jete zakresem jego przedsicbiorstwa. Musza stanowi¢ — z zastrzezeniem
przypadku zaliczenia cudzej dzialalnosci — przedmiot dziatalnosci osoby
wnioskujacej o rejestracje znaku. Tylko wtedy znak moze informowac pra-
widlowo o pochodzeniu towaréw (lub ustug) z przedsigbiorstwa upraw-
nionego z rejestracit.

Przedmiot dzialalno$ci zglaszajacego (zakres jego przedsi¢biorstwa
w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym) wyznacza si¢ w rozmaity spo-

* Por. uwagi § 5 p. 1 lit. B niniejszego rozdziatu.
>EK. Beier, Benutzung. . ., s. 3241 0. Pot. téwniez: idens, Rechisprobleme des internationalen Markengebrauchs
dnrch verbundene Unternebmen, [w:] Le legge venegiane sulle invenzionz, Milano 1974, s. 8 i n.
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s6b w zaleznosci od osoby zglaszajacej. Na przyklad w przypadku przed-
sigbiorstwa panstwowego podmiot dzialalnosci jest wyznaczony przez
akty normatywne, ktore ogélnie okreslaja dzialalno$¢ przedsigbiorstwa,
przez postanowienia statutu, a przede wszystkim przez akt erekcyjny. Nie
jest dopuszczalne jakiekolwiek dalsze usciSlenie przedmiotu dziatalnosci
przedsi¢biorstwa pafstwowego®.

Towary wchodzace w zakres dzialalnosci przedsigbiorstwa nie musza
stanowi¢ przedmiotu prawa wlasnosci zglaszajacego. Znak towarowy shu-
zy bowiem jedynie odréznieniu towarow na podstawie ich pochodzenia,
natomiast nie informuje o osobie wlasciciela towaru ani tez o osobie pro-
wadzacej przedsiebiorstwo. Dlatego tez moga rejestrowac znaki przedsta-
wiciele handlowi, agenci, komisanci itp.”

Znak towarowy moze by¢ rejestrowany jedynie dla okreslonych towa-
réw konkretnie wymienionych w zgloszeniu. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby byly to wszystkie towary produkowane lub zbywane przez dane przed-
sighiorstwo. Wykluczona jest natomiast rejestracja znaku dla wszystkich to-
wardw stanowiacych przedmiot dzialalnosci zglaszajacego bez ich konkret-
nego wymienienia w zgloszeniu®. Mozna rejestrowaé znaki dla towaréw,
ktére moga by¢ wytwarzane lub zbywane dopiero w okresie p6Zzniejszym.
Nie ulega wszakze watpliwosci, ze zglaszajacy moze rozpoczac uzywanie
zarejestrowanego znaku w okresie trzech lat od daty decyzji o rejestracii,
jezeli nie chee narazi¢ si¢ na utratg swojego prawa na podstawie art. 28°.

Najwazniejszym przepisem prawa dotyczacym wymogow zdolnosci re-
jestrowej oznaczen, ktoére majg by¢ zarejestrowane jako znaki towarowe,
jest art. 4 ustawy. Stosownie do ust. 1 tego przepisu znakiem towarowym
moze by¢ znak nadajacy si¢ do odrézniania towaréw lub ustug okreslone-
go przedsi¢biorstwa od towarow lub ustug tego samego rodzaju innych
przedsigbiorstw. Samo oznaczenie (np. rysunek, dzwick, wyraz) nie jest
jeszcze znakiem towarowym, a staje si¢ nim dopiero z chwila zwiazania
go z towarem w sposob pozwalajacy zindywidualizowaé dany wyréb na
rynku'. Oznaczenie musi nadawacé si¢ do odrézniania towaréw na rynku,

¢ Por. blizej dwie prace J. Mojaka, A. Kidyby, Zdolnos¢ prawna predsi¢biorstw paristwowych, ,,Annales
Universitatis Mariae Curie-Skltodowska 1982, vol. XXIX, 15, nr 24, s. 260 i n. oraz cyt. tam literatura,
a takze: Cgy gasada spegialnej dolnosci prawnej obowiqzuje nadal 1 stosunku do predsibiorsty panistwowych?, PiP
1983, nr 4,s. 115-117.

7 Tak réwniez praktyka zagraniczna. Por. np. A. Baumbach, W. Hefermehl, Warenzgeichenrecht,
Miinchen 1979, s. 109; P. Mathély, Le droit frangais des signes distinetifs, Paris 1984, s. 137 i n.

8 Tak: A. Baumbach, W. Hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 109.

? Por. § 5, p. 1, lit. C niniejszego rozdziatu.

" Por. na ten temat § 1 p. 1 rozdziatu I.
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charakteryzowac¢ si¢ dostatecznymi znamionami_odrézniajacymi (zdolno-
$cig odrozniania). Ta cecha oznaczenia stanowi najwazniejsza przestanke
zdolnosci rejestrowej znaku towarowego. Jezeli oznaczenie nie ma dosta-
tecznych znamion odrézniajacych, to znak nie moze wykonywac swoich
funkcji w obrocie gospodarczym. Dlatego tez ustawodawca uznal za wska-
zane poswiecenie zdolnosci odrézniania osobnego przepisu (art. 7).

Ustep 1 powolanego przepisu okredla ogélnie zdolno§é odrézniania
jako istnienie dostatecznych znamion odrézniajacych danego znaku. Na-
tomiast ust. 2 zawiera przykladowe wyliczenie oznaczen, ktére nie majac
takich znamion, nie moga indywidualizowa¢ towaru na rynku. Oznaczenie
moze mie¢ pierwotng albo wtérna zdolno$¢ odrézniania towaru (second-
tiry meaning). Z.dolno$¢ odrézniania ma charakter pierwotny, gdy z cech
strukturalnych oznaczenia wynika, ze daje ono wystarczajace podstawy
odrézniania towardw. Oznaczenie pozbawione pierwotnie dostatecznych
znamion odrézniajacych moze naby¢ je wtornie w wyniku dlugotrwale-
go uzywania w obrocie gospodarczym, a zwlaszcza intensywnej reklamy
w §rodkach masowego przekazu. Ustawa nakazuje uwzglednianie w toku
badania zdolnosci rejestrowej wtérnej zdolnosci odrézniania. Wynika to
z wymogu badania tej cechy oznaczenia w zwyklych warunkach obrotu
(art. 7 ust. 1). To stanowisko znalazlo powszechna aprobate w Sejmie
w toku prac nad ustawa.

Fakt realizacji przez oznaczenie wszystkich warunkéw okreslonych
w art. 4 1 7 nie jest rownoznaczny ze stwierdzeniem istnienia zdolnosci
rejestrowej znaku towarowego. Przepisy art. 8—9 u.z.t. okreslaja dodatko-
we wymogi zdolnosci rejestrowej. Pierwszy z powolanych przepiséw —
najogodlniej moéwiac — wyklucza rejestracje znaku towarowego z uwagi na
sprzeczno$¢ z obowiazujacym prawem, zasadami wspotzycia spolecznego
oraz prawami podmiotowymi oséb trzecich. Przepis ten ustanawia nie-
dopuszczalnosc rejestracii okreslonych oznaczen jako znaku towarowego.
Nie zawiera on za§ podstawy do wystepowania z zakazem uzywania da-
nego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Podstawe normatywna takich
zakazow zawieraja natomiast przepisy art. 20 1 24 ustawy. Przepis art. 9 wy-
tacza od rejestracji znaki towarowe, ktoérych uzywanie mogloby wywotac
z uwagi na inny znak towarowy niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad
odbiorcéw co do pochodzenia towaréw (art. 9 ust. 1, pkt 1, 2, 3, ust. 2)
badz tez ich inne mylace opinie (art. 9 ust. 1 pkt 4, 5). Wymienione w art. 8
u.z.t. przeszkody rejestracji mozna nazwac bezwzglednymi ze wzgledu
na fakt, ze z pewnymi wyjatkami uniemozliwiaja one rejestracje znakéw
dla wszystkich towaréw. Natomiast wymienione w art. 9 u.z.t. przeszkody
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rejestracji maja charakter wzgledny w tym znaczeniu, ze wylaczaja reje-
stracj¢ danego oznaczenia jedynie dla towaréw okreslonego rodzaju; dane
oznaczenie moze by¢ natomiast rejestrowane dla towaréw innego rodzaju.

2. Postgpowanie o zarejestrowanie znaku towarowego

W celu nabycia prawa do znaku towarowego na podstawie decyzji
administracyjnej nalezy zglosi¢ znak towarowy w UP. Do post¢gpowania
o zarejestrowanie znaku, jak réwniez do innych postgpowan w sprawach
znakow towarowych stosuje si¢ ustawe 1 wydane na jej podstawie akty
wykonawcze. Kodeks postegpowania administracyjnego znajduje zasto-
sowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych przez przepisy szczegdlne
(art. 37)"". Wedtug art. 37 ust. 2 u.z.t. w podaniu o zatejestrowanie znaku
nalezy wymieni¢ zglaszajacego, wskaza¢ znak towarowy oraz towary, dla
ktorych jest on przeznaczony. Przepis § 2 ust. 1 zarzadzenia wymienia do-
datkowo — na podstawie delegacji art. 39 ust. 4 u.z.t. — date i podpis zgla-
szajacego albo pelnomocnika. Zlozenie podania zawierajacego powyzsze
dane pozwala ustali¢ datg zgloszenia i jego numer (§ 17 ust. 1 zarzadzenia).

W razie wniesienia do UP podania o zarejestrowanie znaku towarowego,
ktore nie odpowiada wymogom okreslonym w art. 39 ust. 2 u.z.t.1§ 2 ust. 1
zarzadzenia, UP powinien zwrocic si¢ do zglaszajacego z wezwaniem spo-
rzadzenia prawidlowego zgloszenia.

Stosownie do art. 11 u.z.t. pierwszenstwo do uzyskania prawa z re-
jestracji znaku towarowego okresla si¢ wedlug daty zgloszenia w UP'™
Moze si¢ zdarzyd¢, ze kilka podan dotyczacych tego samego znaku towaro-
wego (oznaczenia i towarow) wplynie do UP tego samego dnia i otrzyma
jednakowe pierwszefstwo. W celu uniknigcia koniecznosci udzielenia na
podstawie kazdego z tych zgloszen prawa z rejestracji znaku towarowego
art. 39 ust. 3 przewiduje dodatkowe kryterium, ktére pozwala rozwiklaé
powstalg kolizje. Zgloszenie korzystajace z najnizszego numeru powin-
no by¢ podstawa udzielenia wylacznego prawa do znaku towarowego.

! Ustawa z 1985 r. nie zmienita dotychczasowego modelu postgpowania o zarejestrowanie znaku
towarowego. Por. M. Kepinski, Nowa ustawa o znakach towarowych, PiP 1986, nr 3, s. 73. Dlatego
tez zachowaly walor aktualnodci wczesniejsze opracowania odnoszace si¢ do postepowania
rejestracyjnego, takie m.in. jak M. Kepinski, Znak towarowy (funkda, rodzaje 3nakdw, oxnaczenia stanowiace
przedmiot praw wylacznych, rejestragia, akres wylacznosi), SC, nr XXII, s. 196 i n.; P. Matuszewski,
Ochrona prawna wordw dobnicgych i znakdw towarowych, [w:| Whasnosé pryemystowa w Polsce. Referaty
pryygotowane na polsko-francuskq konferencie naukowaq poswieconq ochronie wilasnosci premystowej w krajach
sogjalistyeznych, Katowice 1973, s. 41 1 n.

2 Do pierwszefistwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego sa aktualne w znacznym
stopniu uwagi dotyczace pierwszefistwa do uzyskania patentu. Por. R. Skubisz, Pierwszeristwo do
ugyskania patentu, Warszawa 1982.
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Wprawdzie art. 39 ust. 3 reguluje kolizj¢ zgloszen korzystajacych z pierw-
szenistwa zwyklego, to per analogiam nalezy stosowaé powolany przepis
takze do przypadkow konkurenciji podan, gdy co najmniej jedno z nich
zastrzega dat¢ pierwszenstwa konwencyjnego lub wystawienia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.z.t. zgloszenie moze zawiera¢ tylko jeden
znak towarowy. Jednakze w razie wniesienia w ramach jednego podania
dwoch i wiecej znakow towarowych zglaszajacy moze zastrzec date pierw-
szenistwa zgloszenia, wnoszac odrebne podanie. Powinno ono wplynac
w terminie trzech miesigcy od daty wydania przez UP postanowienia wzy-
wajacego do wniesienia odrebnego zgloszenia (art. 40 ust. 2). Termin ten
moze by¢ przedluzony stosowanie do art. 41 u.z.t. Wyodrebnione zglosze-
nie powinno zawiera¢ znak ujawniony w pierwotnym zgloszeniu; dopusz-
czalne s3 zmiany, ktére nie majg wplywu na istote oznaczenia. Zastrzeze-
nie daty wczesniejszego pierwszenstwa moze nastapic¢ jedynie dla towaréw
wymienionych w wykazie pierwszego zgloszenia. W toku postgpowania
zglaszajacy moze wprowadzac do zgloszenia zmiany 1 uzupelnienia, ktore
nie powoduja zmian istoty znaku oraz rozszerzania wykazu towarow.

Po wniesieniu podania o zarejestrowanie znaku towarowego UP przy-
stepuje do ustalenia, czy wniesiono prawidlowe zgloszenie. Po stwierdze-
niu prawidlowosci zgloszenia UP ustala date zgloszenia i przystepuje do
badania formalnego, w toku ktérego sprawdza si¢, czy podanie o zare-
jestrowanie znaku i inne dokumenty zawieraja wymagane dane. W razie
stwierdzenia brakéw i usterek w dokumentacji zgloszenia UP wzywa do
ich usunigcia stosownie do regulacji art. 41 u.z.t. Po ustaleniu, ze podanie
o zarejestrowanie znaku towarowego nie zawiera brakow i usterek, UP
przystepuje z urzedu do badania merytorycznego. W toku tego badania
sprawdza, czy zgloszony znak w dacie pierwszefistwa do uzyskanie prawa
z rejestracji znaku towarowego odpowiada ustawowym warunkom reje-
stracji, czy nie narusza praw osob trzecich (art. 43 ust. 1). Przepis ten jest
niefortunnie zredagowany, poniewaz ustawowe warunki rejestracji obej-
muja réwniez wymog braku kolizji z prawami majatkowymi lub osobistymi
0s6b trzecich; zachodzi zatem typowy przypadek ustawowego superfluum.
W razie stwierdzenia, ze zgloszony znak towarowy nie odpowiada ustawo-
wym warunkom rejestracji lub narusza prawa osob trzecich, UP powiada-
mia o tym zglaszajacego 1 osoby, ktérych prawa moglyby by¢ naruszone,
oraz wzywa je do wypowiedzenia si¢ w terminie trzech miesigcy (art. 43
ust. 2). UP powiadamia zglaszajacego o stanowisku osob trzecich 1 wzywa
go do wypowiedzenia si¢ w terminie trzech miesiecy (art. 43 ust. 3). W ra-
zie niewypowiedzenia si¢ zglaszajacego w ustalonym terminie — trzech
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miesiecy lub dluzszym stosownie do art. 41 — na obydwa rodzaje wezwan
UP wydaje decyzje o odmowie rejestracji znaku (art. 43 ust. 4). Na rowni
z brakiem wypowiedzi osoby ubiegajacej si¢ o zarejestrowanie znaku nale-
zy potraktowac zajecie przez t¢ osobe niezadowalajacego stanowiska.

Zglaszajacy na wezwanie UP moze usunaé braki zgloszonego znaku
towarowego poprzez zmiang oznaczenia lub zawezenie zalaczonego wy-
kazu towaréw czy tez dostarczajac dokumenty §wiadczace o wyrazeniu
zgody przez osoby trzecie na rejestracj¢ danego oznaczenia. W pierwszym
przypadku wystepuje dos$¢ ograniczony margines swobody dziatania zgta-
szajacego, poniewaz dopuszczalnos§é korekty zgloszenia jest ograniczona
przez art. 42 ustawy. Natomiast stanowisko osob trzecich jest wiazace
w przypadku praw majatkowych i osobistych objetych dyspozycja art. 8
ust. 2. W pozostalych sytuacjach opinia 0s6b trzecich nie wigze UP. I tak
UP nie jest zwigzany umowsq miedzy zglaszajacym a uprawnionym z reje-
stracji z wezedniejszym pierwszenstwem, w ktorej to umowie ten ostatni
wyrazil zgodg na zarejestrowanie kolizyjnego znaku towarowego.

Po ustaleniu, ze zgloszony znak towarowy odpowiada ustawowym wa-
runkom rejestracji, UP wydaje postanowienie, w ktorym wzywa zglasza-
jacego do uiszczenia oplaty za pierwszy okres ochrony w terminie trzech
miesiecy od dnia doreczenia tego postanowienia (§ 12 ust. 1 rozporza-
dzenia RM). W obecnym stanie prawnym nie wydaje si¢ decyzji warun-
kowej po zakoficzeniu badania formalnego i merytorycznego zgloszenia.
W razie nieuiszczenia oplaty za pierwszy okres ochrony w terminie UP
umarza postgpowanie (§ 12 ust. 2 rozporzadzenia). Termin do uiszcze-
nia tej oplaty ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywrdceniu.
Do terminu uiszczenia oplaty za pierwszy okres nie stosuje si¢ art. 40
ust. 1 § 13 rozporzadzenia RM. W przypadku uchybienia tego terminu
zglaszajacy zainteresowany ochrong powinien wnie§¢ do UP nowe poda-
nie o zarejestrowanie znaku towarowego. Dopiero po wniesieniu oplaty
w przewidzianym terminie UP wydaje decyzj¢ o rejestracji znaku towa-
rowego 1 dokonuje wpisu w rejestrze znakoéw towarowych (art. 44 ust. 1),
a nastepnie wydaje uprawnionemu z tytulu rejestracji znaku towarowego
$wiadectwo ochronne (art. 44 ust. 2) oraz oglasza rejestracje w ,,Wiado-
mosciach Urzedu Patentowego” (art. 56 pkt 4).

3. Charakter decyzji o rejestracji znaku towarowego

Przed dokonaniem kwalifikacji tej decyzji z punktu widzenia powstania
prawa wylacznego do znaku towarowego nalezy sprecyzowac pojecie dekla-
ratoryjnej i konstytutywnej decyzji administracyjnej. Decyzja ma charakter
deklaratoryjny w przypadku, gdy jej wydanie nie ma wplywu na powstanie,
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zmiang lub ustanie stosunku prawnego; decyzja potwierdza powstanie pew-
nych faktéw wywolujacych skutki prawne. Natomiast decyzja o charakterze
konstytutywnym jest koniecznym elementem stanu faktycznego, z ktérym
przepis prawa laczy okreslone skutki, tzn. powstanie, ustanie i zmiang sto-
sunku prawnego. Wyréznic¢ nalezy dwa rodzaje konstytutywnych decyzji®.
Po pierwsze, decyzja administracyjna jest jednym z kilku koniecznych
welementéw stanu faktycznego, z ktérych realizacja norma prawna laczy
okreslony skutek prawny (np. powstanie, ustanie lub zmiang prawa podmio-
towego)”!*; brak jednego z tych elementéw (np. decyzji administracyjnej)
uniemozliwia powstanie skutku prawnego. Po drugie, decyzja administracyj-
najest jedynym elementem stanu faktycznego, z ktérym przepis prawa
laczy powstanie, ustanie lub zmiane stosunku prawnego. Inne okolicznosci
(np. kwalifikacje adresata decyzji) stanowia tylko przestanki tego aktu ad-
ministracyjnego”. Wydanie decyzji pomimo braku wymaganych przestanek
rodzi okreslone nastepstwa prawne. Decyzja jest wtedy wadliwa i moze by¢
zaskarzona przewidzianymi prawem $rodkami prawnymi. Jednak do czasu
jej uchylenia pozostaje w mocy i wywiera okreslone skutki prawne.

W $wietle powyzszych ustalen decyzja o rejestracji znaku towarowego
ma charakter konstytutywna, tzn. jest jedynym zrédlem prawa podmioto-
wego do znaku towarowego. Decyzja ta tworzy prawo, nawet jezeli znak
nie odpowiada ustawowym warunkom rejestracji (art. 4, 6-9). Wpis znaku
towarowego do rejestru, jak réwniez ogloszenie w ,,Wiadomosciach Urzedu
Patentowego™ nie maja charakteru prawotwoérczego. Nawet w razie niedo-
pelnienia tych czynnosci powstaje prawo z rejestraciji znaku towarowego'.

Prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w dacie wydania decyzji
o rejestracji znaku towarowego. Jest to zatem decyzja konstytutywna ze
skutkiem ex nune, gdyz wywotuje skutki od daty jej wydania. Przepis art. 21
ust. 1 dopuszcza wyjatkowo mozliwos¢ powstania skutku ex #une decyzji
o rejestracji znaku towarowego. Prawo z rejestraciji znaku podlega bowiem
ochronie od daty zawiadomienia osoby uzywajacej znaku towarowego

3 Zob. w szczegolnosci: J. StaroSciak, Stosunek administracyny, [w:| System prawa adpiinistracyjnego,
t. III, Wroctaw 1978, s. 69 i n. Podobnie okresla si¢ istote orzeczent konstytutywnych w nauce
postepowania cywilnego. Przyjmuje si¢ bowiem, Zze wyrok ma charakter konstytutywny, gdy tworzy
lub zmienia prawo albo stosunck prawny. Zob. K. Korzan, Orgeczenia konstytutywne w postepowanin
cywilnym, Warszawa 1972, s. 79 1 n.

4 Tak traktuje decyzje o udzicleniu patentu S. Sottysitiski, Charakter praw wynalazey, Poznan 1967,
s. 67.

1> Podobnie w odniesieniu do decyzji o udzieleniu patentu: J. Waluszewski, Uniewasnienie patentn.
Zagadnienia konstrukeyne, ZNU] PWOWI, nr 24, s. 110.

16 Tak takze co do wpisu do rejestru wzoru zdobniczego: M. Pézniak-Niedzielska, Wxory zdobnicze
7 ich ochrona, Warszawa 1978, s. 90.
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o fakcie wniesienia zgloszenia pod warunkiem wydania decyzji o rejestra-
cji znaku. Zawiadomienie o zgloszeniu znaku towarowego ma jedynie zna-
czenie w przypadku wytoczenia przez uprawnionego z rejestracji powodz-
twa o naprawienie szkody w procesie o naruszenie prawa.

§ 2. TreS¢ prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Sposob ustalenia tresci prawa z rejestracji

W ustawodawstwie z dziedziny znakéw towarowych wystepuje wiele
sposobdéw okreslania tresci prawa podmiotowego do znaku towarowego.
Mozna wyr6znic trzy aktualnie praktykowane techniki legislacyjne'’. Pierw-
sza polega na okresleniu uprawnien przyznanych podmiotowi praw z re-
jestracji, druga na ustaleniu tresci obowigzku oséb trzecich nienaruszania
prawa (zdefiniowanie pojecia naruszenia prawa), zachowania dozwolone
stanowia w cze$ci korelat tego obowiazku, natomiast trzecia sprowadza si¢
do okreslenia obok dzialan dozwolonych osobie uprawnionej takze tych
zachowan, ktére sa zakazane. Pierwsza technika whasciwa dla obszaru re-
gulacji prawnorzeczowej'® jest znana ustawom w krajach o bardzo skrom-
nych tradycjach w dziedzinie znakéw towarowych®. Jest ona nieodpo-
wiednia w omawianej dziedzinie prawa, poniewaz stanowiac mechaniczne
przenoszenie metody regulacji wladciwej na obszarze prawa rzeczowego,
nie uwzglednia odrebnosci rzeczy i znaku towarowego®. Znak towarowy,
odmiennie niz rzecz, jako dobro niematerialne moze by¢ eksploatowany
W tym samym czasie przez nieograniczona liczbe oséb. Celem prawa z re-
jestracji znaku towarowego jest wykluczenie w interesie jednostkowym
(osoby fizycznej lub prawnej, ktéra prowadzi dane przedsi¢biorstwo) oraz
ogodlnym (potencjalnych zbywcoéw towardéw i ustug) mozliwosci powsta-
nia pomylki co do pochodzenia danego egzemplarza produktu ze zna-
kiem. Pomylki sg rezultatem uzycia zarejestrowanego znaku towarowego
lub podobnego do niego dla towaréw objetych rejestracja lub podobnych
do nich. Osiagnigcie celow zawartych w systemie norm dotyczacych zna-
kow towarowych zmusza zatem do uznania za bezprawne wszystkich za-
chowan polegajacych na eksploatacji znakéw towarowych podobnych do
tych, ktore zostaly zarejestrowane. W odniesieniu do prawa znakow towa-
rowych trafny jest zatem poglad, ze tres¢ cywilnych praw podmiotowych

" Dotyczy to téwniez tresci patentu. Por. S. Soltysiaski, Tysuly ochronne w polskim prawie wynalazezym,
[w:] Lnstytucje prawne w gospodarce narodowey, red. L. Bar, Ossolineum 1981, s. 406—407.

'8 Ibiden.

¥ Na przyktad art. 7 ustawy z 1963 t.

%S, Soltysiaski, Prawo g rejestragi znakn towarowego, PPWP 1976, nr 2, s. 128-129.
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jest okreslona nie tylko bezposrednio przez to, co moze czyni¢ uprawnio-
ny, ale réwniez posrednio przez obowiazki oséb trzecich®. Z uwagi na
niematerialny charakter dobra, jakim jest znak towarowy, nie jest zatem
mozliwe takie pozytywne zdefiniowanie prawa z rejestracji, aby bylo zbed-
ne dodatkowe, posrednie ustalenie tresci prawa na podstawie obowiazkow
0s6b trzecich. Sfera dozwolonych sposobéw dzialania osoby uprawnionej
jest bowiem zawsze wezsza niz katalog dzialan zakazanych. Druga me-
toda regulacji*® nie ma wad pierwszej. Ustalenie tresci prawa z rejestracii
dokonuje si¢ poprzez interpretacje norm dotyczacych naruszenia prawa
z rejestracji. Wiaze si¢ to z trudnos$ciami dolegliwymi zwlaszcza w krajach
o matych doswiadczeniach w dziedzinie znakéw towarowych. Jest to regu-
lacja poprawna, stwarza bowiem mozliwos¢ ustalenia katalogu zachowan,
do ktérych jest uprawniony podmiot prawa z rejestracji znaku towarowe-
go. Wymaga jednak dokonania zabiegu interpretacyjnego, ustalenia katalogu
dziatan, do ktérych jest uprawniony podmiot praw z rejestracji, Najlepsza
jest trzecia metoda®, kt6ra powoduje radykalne zmniejszenie — w stosunku
do dwoch poprzednich technik legislacyjnych — trudnosci interpretacyj-
nych w procesie stosowania prawa.

Kazda z wyzej przedstawionych technik legislacyjnych umozliwia okre-
slenie tresci prawa z rejestracji znaku towarowego badz poprzez synte-
tyczng definicj¢®, badZz kazuistyczne wyliczenie dziatan®, badz przez
polaczenie obydwu powyzszych sposobéw™. Pierwszy sposob, charak-
terystyczny dla dojrzatych regulacji prawnych, stwarza duze mozliwosci
interpretacyjne w praktyce stosowania prawa, wymaga jednak glebokiego
rozumienia znaku towarowego jako zjawiska gospodarczego i prawnego.
Drugi sposéb jest atrakeyjny, poniewaz jest fatwy w stosowaniu. Niesie ze
sobg jednak to niebezpieczenstwo, ze moze pojawic si¢ stan faktyczny nie-
objety dyspozycja odpowiedniej normy prawnej. Trzeci sposob taczy za-
lety dwoch poprzednich i dlatego zastuguje na polecenie go ustawodawecy.

Ustawa z 1963 r. o znakach towarowych okredlata tres¢ prawa z reje-
stracji znaku towarowego (art. 7), ale nie zawierala definicji naruszenia tego
prawa. Spotkalo si¢ to z uzasadniona krytyka w nauce prawa. Odrzucenie —
jako niemozliwej do przyjecia w prawie znakéw towarowych — koncepcji
okreslenia tresci obowiazku nienaruszania prawa z rejestracji jako korelatu

2 A. Woltet, Prawo cywilne. .., s. 126.

# Por. np. art. 13 A jednolitej ustawy krajow Beneluksu.

» Na przyktad art. 151 art. 31 ustawy RFN.

# Na przyktad art. 13 A jednolitej ustawy krajow Beneluksu.
» Na przyklad art. 24 ustawy Szwajcarii.

% Na przyktad art. 13 i art. 19 ustawy z 1985 r., zob. nize;.
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prawa przyznanego uprawnionemu zmuszalo autoréw do postuzenia si¢
dyrektywami wykladni funkcjonalnej”” badZ tez przepisami ustanawiajacy-
mi bezwzgledne zakazy rejestracji w celu wykazania®, ze uprawnionemu
przystuguje prawo zakazu uzywania nie tylko oznaczen zarejestrowanych
dla towaréw objetych rejestracja, ale réwniez podobnych do nich oznaczen
towarow. Krytyka 6wczesnego stanu prawnego przeprowadzona w nauce
prawa spowodowala, ze aktualnie obowiazujaca ustawa w sposéb prawidio-
wy reguluje omawiana kwesti¢. Okresla bowiem tres¢ prawa przyznanego
osobie uprawnionej z tytultu rejestracji (art. 13 ust. 11 2) oraz zawiera defi-
nicje pojecia naruszenia tego prawa (art. 19). Jezeli chodzi o sposéb okresle-
nia tresci prawa z rejestracji (i tresci obowiazku nienaruszania tego prawa),
ustawa postuguje sie syntetyczng definicja uzywania (art. 19 w zw. z art. 13),
wyliczajac dodatkowo najwazniejsze formy uzywania znaku towarowego.
Jest to takze optymalne rozwiazanie z punktu widzenia skromnych tradycji
w dziedzinie znakéw towarowych w Polsce, a co si¢ z tym wigze — malego
doswiadczenia przedsigbiorstw.

2. Strona pozytywna i negatywna prawa z rejestracji

Prawo z rejestracji znaku towarowego stanowi wyodrebniony typ cywil-
nego prawa podmiotowego. Jak wigkszo$¢ tych praw sklada si¢ ono z kilku
uprawnient uregulowanych w poszczegolnych przepisach ustawy. Uprawnie-
nia te mozna podzieli¢ na dwie grupy. Stosujac terminologi¢ przyjeta w dok-
trynie prawa rzeczowego w odniesieniu do prawa wlasnosci”, nalezatoby
moéwic o stronach pozytywnej i negatywnej prawa z rejestracji znaku towa-
rowego™. Chodzi o odréznienie dwdch grup jakosciowo téznych upraw-
nieq, ktore skladaja si¢ na tre$¢ prawa z rejestracii znaku towarowego.

Strona pozytywna obejmuje przyznana podmiotowi prawa z reje-
stracji mozno$§¢ uzywania znaku towarowego i tym samym jego gospo-
darczej eksploatacji oraz mozno$é rozporzadzania prawem uzywania’'.
Przepis art. 13 ust. 1 okresla ogdlnie prawo uzywania znaku towarowego,

7' S. Soltysiaski, Prawo g rejestragi. ..., s. 134.

% M. Kepitski, Niebegpieczeristwo wprowadzenia w biqd odbiorcow co do $rédla pochodzenia towardw w prawie
gnakdw towarowych, ZN U] PWOWI, nr 28, s. 31.

¥ Por. T. Dybowski, Ochrona wiasnosci w polskim prawie cywilnym (Rei vindicatio — actio negatoria),
Warszawa 1969, s. 84 i n.; J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1986, s. 70.

3 7. Fiolka (Zakres prawa 3 patentu w polskim prawie wynalazezyns, ZN U] PWOWI, nr 39, s. 71 i n.)
wyrdznia w odniesieniu do prawa z patentu aspekty: pozytywny i negatywny.

W mysl nowoczesnej koncepcji w ramach prawa wlasnosci nalezy rozrézni¢ zespdt kompetencii
dotyczacy pewnych aspektéw sytuacji prawnej wilasciciela w okreslonym czasie (prawo w ujeciu
statycznym) oraz prawo domagania si¢ przez wlasciciela respektowania jego aktéw rozporzadzania
rzecza. Zob. Z. Ziembinski, Problemy podstawowe prawoznawstiva, Warszawa 1980, s. 365-366 1 powolang
tam prace A. Rossa: On Law and Justice, London 1958, s. 1851 196.
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natomiast art. 13 ust. 2 zawiera przykladowe wyliczenie najwazniejszych
sposobdw tego uzywania. Prawo uzywania dzieli si¢ na pigé nastgpujacych
uprawnien*:

1. Prawo umieszczania znaku na towarach objetych rejestracja lub ich
opakowaniach (prawo oznaczenia). Oznaczenie obejmuje kazda czynno$é
polaczenia smaku i1 towaru. Rezultatem znakowania moze by¢ wytworze-
nie fizycznego zwiazku miedzy danym znakiem i towarem (np. poprzez
naklejenie, namalowanie, wyzlobienie, wplecenie, wszycie) badz tez poje-
ciowego zwigzku (np. namalowanie znaku na planszy i umieszczenie obok
towaru). Znak towarowy moze by¢ nakladany takze na opakowanie. Poje-
cie opakowania obejmuje wszystko, co stuzy do przechowania, zabezpie-
czenia lub transportu (np. beczki, butelki, stoje, skrzynki, kanistry, kosze,
worki, paczki, papier pakowy, sznury). Tak samo jak wlasciwe oznaczenie
produktu nalezy traktowac¢ naprawe, regeneracj¢, modernizacije, przepako-
wanie towarow juz oznaczonych i ponowne natozenie znaku®. Produkt
ze znakiem jest niezaleznie od liczby kolejnych aktéw cyrkulacji zawsze
przypisywany przedsigbiorstwu osoby uprawnionej z tytulu rejestracji.
Dlatego tez wylacznie ta osoba rozstrzyga o wymienionych zmianach
w integralnos$ci towaru opatrzonego znakiem.

2. Uprawnienie do wprowadzenia towaru ze znakiem do obrotu. Wpro-
wadzenie do obrotu nastgpuje z chwila facznego spelnienia dwoch wa-
runkow: przejscia faktycznego wiladztwa nad konkretnym egzemplarzem
produktu ze znakiem z jednego podmiotu na drugi oraz zamiaru (woli)
osoby uprawnionej udostepnienia tego produktu osobie trzeciej. Nie sta-
nowia zatem aktu wprowadzenia do obrotu te wszystkie czynnosci, kto-
re odbywaja si¢ w ramach jednego i tego samego przedsi¢biorstwa badz
tez w stosunkach miedzy uprawnionym z rejestracji a przedstawicielem
handlowym, przewoznikiem, spedytorem. Wprowadzenie do obrotu na-
stepuje wskutek wykonania umowy sprzedazy, darowizny, zamiany, najmu,
dzierzawy itp. Eksport lub import towaréw ze znakiem nalezy uznaé za
wprowadzenie do obrotu. Nie dotyczy to jednak tranzytu tych towaréw,
poniewaz w tym przypadku najczesciej wystepuje przejscie faktycznego
wladztwa nad towarem, lecz nie towarzyszy temu intencja uprawnionego
wydania towaru osobom trzecim w Polsce. W tych wszystkich sytuacjach,
gdy przejscie faktycznego wiladztwa jest polaczone z przeniesieniem pra-
wa wlasnosci danego egzemplarza towaru, nabywca moze ten produkt

2 Por. téwniez: A. Baumbach, W. Hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 567 i n.; P. Mathély, Le droit. ..,
s. 318-320.
» Zob. blizej: § 3 p. 2 rozdziatu 111
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kolejny raz wprowadzi¢ do obrotu, poniewaz uleglo wyczerpaniu prawo
osoby uprawnionej z rejestracji do wprowadzenia danego egzemplarza to-
waru do obrotu™.

3. Uprawnienie do umieszczenia znaku na dokumentach zwiagzanych
z wprowadzeniem towaru ze znakiem do obrotu. Chodzi o listy han-
dlowe, zamoéwienia, katalogi, rachunki, cenniki, informatory i inne tego
rodzaju dokumenty.

4. Uprawnienie do postugiwania si¢ znakiem w polskich §rodkach
masowego przekazu, np. w radiu, telewizji, kinie, gazetach codziennych
1 czasopismach.

5. Inne formy uzywania znaku niewymienione w art. 13 ust. 2, ale ob-
jete dyspozycja art. 13 ust. 1. Chodzi m.in. o reklame $wietlng na ulicach,
plakaty i tablice reklamowe, napisy na $cianach budynkéw, na pojazdach,
na ubraniach personelu, ustng reklame. Ponadto wymieni¢ nalezy te oferty
zbycia towarow, ktore nie mieszczg si¢c w pkt 3 (nie sa zwigzane z doku-
mentami handlowymi) i w pkt 4 (nie stanowig reklamy w §rodkach maso-
wego przekazu).

Prawo uzywania znaku towarowego obejmuje calo$¢ dziatan postugi-
wania si¢ zarejestrowanym oznaczeniem w celu odréznienia zarejestro-
wanego towaru na podstawie kryterium jego pochodzenia od towaréw
nieoznaczonych lub mniej oznaczonych bez wzgledu na zrédlo ich po-
chodzenia. Odmiennie niz patent lub prawo z rejestracji wzoru zdobni-
czego, prawo z rejestracji znaku towarowego nie przyznaje uprawnionemu
podmiotowi prawa wytwarzania lub wprowadzania towaréw do ob-
rotu. Z punktu widzenia ustawy o znakach towarowych nie ma zadnych
przeszkod, aby towar objety rejestracja byt wprowadzany do obrotu przez
inna osob¢ pod innym oznaczeniem lub bez znaku.

Strona pozytywna prawa z rejestracji znaku towarowego obejmuje row-
niez mozliwo$¢ rozporzadzania prawem uzywania znaku (art. 15-18 u.z.t.)™.
Chodzi o mozliwo$¢ przeniesienia tego prawa lub obciazenia go poprzez
ustanowienie licencji, uzytkowania lub zastawu (dwa ostatnie sposoby
rozporzadzania nie wystepuja w krajowej praktyce). Przeniesienie prawa
z rejestracji niezaleznie od przedsiecbiorstwa lub jego czesci (np. zakladu,
technologii) moze nastapi¢ wtedy, gdy nie powoduje powstania niebezpie-
czefistwa wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw
(art. 16 ust. 1). Wazno$¢ umowy licencyjnej nie jest de lege lata uzalezniona od
braku niebezpieczenistwa konfuzji odbiorcow co do pochodzenia towarow

* Pot. rozdzial 111 § 3 niniejszej rozprawy.
* Na ten temat por. M. Kepiaiski, Rogporzadzanie prawem 3 rejestragii znaku towarowego, Poznani 1979.
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(art. 17). Nasza ustawa nalezy zatem do tej grupy ustaw, ktore nie ustana-
wiajg obowiazku licencjobiorcy nakladania na towar informacji, ze zostal
on wytworzony lub opatrzony znakiem na podstawie umowy licencyjnej™.
Regulacja ta jest w moim przekonaniu prawidlowa. Wspolczesnie znak
towarowy wskazuje bowiem na pochodzenie towaru nie tylko z jednego
przedsigbiorstwa, ale takze z grupy przedsiebiorstw (zrédlo pochodzenia
w szerokim rozumieniu). Ponadto pochodzenie towaru z punktu widze-
nia znaku towarowego nie moze by¢ rozumiane w sensie fizycznym, lecz
jako przypisanie towaru przedsi¢biorstwu uprawnionemu z rejestracji. Nie
ma znaczenia, jak dalece to przedsigbiorstwo rzeczywiscie uczestniczylo
w procesie wytworzenia produktu, a istotne jest jedynie to, ze poprzez
umieszczenie znaku osoba fizyczna lub prawna wyraza zgode na laczenie
przez konsumentéw okre§lonego wyrobu ze swoim przedsiebiorstwem.
Znak towarowy przekazuje zatem informacje, ze produkt zostal oznaczo-
ny 1 wprowadzony do obrotu za wiedza 1 zgoda osoby uprawnionej z re-
jestracji. Dlatego tez naktadanie znaku przez licencjobiorce, a nastepnie
udostepnienie oznaczonego produktu osobom trzecim miesci si¢ w pelni
w formule znaku towarowego. Sa to bowiem czynnosci dokonywane na
podstawie upowaznienia podmiotu praw z rejestracji i tym samym nie jest
mozliwe wprowadzenie w blad konsumentéw co do pochodzenia towardw.
Nie ma oczywidcie przeszkod do ustanowienia w umowie obowigzku licen-
cjobiorcy umieszczenia na towarze objasnient dotyczacych miejsca 1 nazwy
przedsigbiorstwa produkcyjnego, informacji o umowie licencyjnej itp.
Strona negatywna umozliwia uprawnionemu ochron¢ prawa uzywania
znaku towarowego na wypadek bezprawnego wkroczenia w zakres prawa
z rejestracji. Wylaczne prawo uzywania znaku towarowego (art. 13 ust. 1)
spelni bowiem swoje cele gospodarcze, jezeli uprawniony moze skutecz-
nie zakaza¢ uzywania znaku towarowego w granicach (w zakresie) wyzna-
czonych w art. 13. Cel ten realizuja roszczenia wymienione w art. 20 u.z.t.

§ 3. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wylacznego prawa uzywania znaku towarowego jest jedy-
nie zarejestrowane oznaczenie i objete rejestracjq towary (art. 13 ust. 1). Pra-
WO to nie rozciaga si¢ natomiast na oznaczenia podobne do zarejestrowa-
nych, uzywanych dla towaréw wpisanych w rejestrze znakéw towarowych

* Problem ten w aspekcie prawnoporéwnawczym obszernie omawia: EK. Beiet, Rechtsprobiene. . .,

s.221in.
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lub podobnych do nich, jak réwniez na oznaczenia podobne do zarejestro-
wanych uzywane dla towaréw wymienionych w rejestrze. Przepis art. 13
ust. 1 pozwala stwierdzi¢, ze zakres przedmiotowy strony pozytywnej pra-
wa z rejestracji znaku towarowego (prawa uzywania) okredla oznaczenie
1 towar uwidocznione w rejestrze znakdéw towarowych.

Przedmiotem uprawnien tworzacych strong negatywng prawa z reje-
stracji znaku towarowego (prawa zakazu) jest zarejestrowane oznaczenie
i podobne do niego uzywane dla towaréw objetych rejestracja lub podob-
nych do nich (art. 9 ust. 1, art. 19). Prawo zakazu uzywania dotyczy zatem
nie tylko takich samych towaréw co prawo uzywania, ale ponadto obej-
muje réwniez oznaczenia i towary podobne do zarejestrowanych. Zakres
przedmiotowy prawa zakazu jako strony negatywnej prawa z rejestracji
wyznacza zatem podobienstwo towardw i oznaczen w stosunku do wpi-
sanych w rejestrze znakow towarowych. Zréznicowanie obydwu zakreséw
nie jest wyrazem dowolnosci dzialania polskiego ustawodawcy, ale jest
podyktowane koniecznoscia przyznania osobie uprawnionej z rejestracii
nalezytej ochrony przed pomytkami konsumentéw co do Zrédla pocho-
dzenia towaru z danym oznaczeniem. Jezeli zakres przedmiotowy prawa
zakazu dotyczylby tylko zarejestrowanych oznaczen i towardw, to ochrona
prawa z rejestracji stalaby si¢ w praktyce iluzoryczna i nie bylaby mozliwa
realizacja celéw ochrony prawnej znakéw towarowych. Na skutek ograni-
czonej zdolnosci postrzegania czltowieka dochodzitoby do cz¢stego, nie-
odpowiadajacego prawdzie przypisywania towaru przedsigbiorstwu osoby
uprawnionej z rejestracji.

Nie byloby prawidtowe rozciagnigcie prawa uzywania roéwniez na ozna-
czenia i towary podobne do zarejestrowanych. W takim przypadku za-
pewnienie nalezytej ochrony wymagaloby przyznania osobie uprawnionej
z rejestracji prawa zakazu uzywania takze na oznaczenia i towary podobne
do zarejestrowanych. Skutkiem tego byloby m.in. rozmydlenie ochrony
1 zupelny brak pewnosci co do tego, jak przebiegaja granice ochrony.

W ustawodawstwie polskim wystepuje bardzo wyrazne zréznicowanie
zakresow strony pozytywnej i negatywnej, skadajacych si¢ na prawo z re-
jestracji znaku towarowego. Powstaje jednak pytanie, czy fakt przyzna-
nia osobie uprawnionej z rejestracji prawa zakazywania w odniesieniu do
oznaczen i towaréw podobnych do zarejestrowanych nie jest réwnoznacz-
ny z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego prawa uzywania na wszystkie
oznaczenia i towary podobne. Stanowczo nalezy takie sugestie odrzucic.
Jezeli uprawniony z rejestracji posluguje si¢ w obrocie odmiang zareje-
strowanego oznaczenia dla zarejestrowanych lub podobnych towaréw, to
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nie wykonuje prawa uzywania i moze spotkac¢ si¢ z zakazem uzywania wy-
wodzacym si¢ z prawa z rejestracji znaku towarowego innej osoby. Zda-
rza si¢ to wtedy, gdy odmiana zarejestrowanego oznaczenia uzywana dla
zarejestrowanych lub podobnych do nich towaréw jest zarazem podobna
do oznaczeni i towaréw stanowiacych przedmiot prawa z rejestracji znaku
towarowego innej osoby. Dochodzi do cze$ciowego pokrycia si¢ zakreséw
obydwu praw z rejestraciji znakéw towarowych, ktore przystuguja réznym
osobom, tzn. pokrywaja si¢ jedynie zakresy praw zakazu w odniesieniu do
oznaczen 1 towarow podobnych. W razie bowiem pokrywania si¢ zakreséw
praw uzywania prawo z rejestracji z pézniejszym pierwszefnstwem moze
by¢ uniewaznienie (art. 29). Dla zilustrowania tego zjawiska posluze si¢
przykladem?. Przedsi¢biorstwo ,,X” zarejestrowato w UP znak towarowy
,»/A” dla piwa, przedsi¢biorstwo ,,Y” zarejestrowalo znak towarowy ,,A” dla
konserw owocowych. Piwo i lemoniada sa towarami podobnymi, jak row-
niez lemoniada i konserwy owocowe sa towarami podobnymi w §wietle
rozumienia podobienstwa towaréw przez UP. Jezeli przedsi¢biorstwo ,,X”
uzywaloby znaku towarowego ,,A” dla lemoniady, to naruszaloby prawo
z rejestracii znaku towarowego przedsiecbiorstwa ,,Y”” 1 odwrotnie. Nie jest
zatem dopuszczalne uzywanie 1 rejestracja znaku ,,A” dla lemoniady. Jest
to zatem przypadek wzajemnej blokady uzywania zarejestrowanego znaku
dla towaréw podobnych do zarejestrowanych.

Prawo uzywania dotyczy jedynie zarejestrowanego oznaczenia i towa-
ru, nie rozcigga si¢ natomiast niejako ,,przy okazji”’ na oznaczenia i towary
podobne. Dlatego w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji pragnie uzy-
wac oznaczenia 1 towaru podobnego do wpisanych do rejestru, powinien
dokona¢ odr¢bnego zgloszenia 1 dopiero po zarejestrowaniu rozpoczaé
uzywanie znaku, jezeli nie chce narazi¢ si¢ na zarzut naruszenia cudze-
go prawa z rejestracji. Taka mozliwos§¢ przewiduje wlasnie przepis art. 6
ust. 1-2. Naturalnie w tym przypadku zglaszajacy si¢ nabywa wylaczne
prawo uzywania zawartych w zgloszeniu oznaczenia 1 towaru oraz pra-
wo zakazu rozciagajace si¢ na oznaczenia i towary podobne. W rezultacie
istotnemu rozszerzeniu ulega zakres ochrony przystugujacej danemu pod-
miotowi. Zarejestrowanie kilku lub kilkunastu podobnych oznaczen dla
okreslonego towaru lub podobnych do niego stanowi mocna podstawe do
budowania renomy przedsi¢biorstwa. O znaczeniu znaku na rynku, a co za
tym idzie — przedsi¢biorstwa, rozstrzyga poziom techniczny, walory uzyt-
kowe 1 jako$¢ produktu zbywanego pod danym znakiem. Znak towarowy
stanowi jedynie szans¢ gospodarczego rozwoju przedsigbiorstwa.

" Na przyktad: G. Schricket, Raport grupy narodowej REN, AIPPI, Annuaire 1979/1, s. 161-163.
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Na tle problematyki zakresu przedmiotowego prawa zakazu wylania si¢
bardzo praktyczna kwestia sposobu ustalania tego zakresu. Innymi stowy,
jak nalezy rozumie¢ podobiefistwo oznaczen i towardéw ustalone wobec
zarejestrowanego oznaczenia i towaru. Problem moze pojawic si¢ w przy-
padku ubiegania si¢ o zarejestrowanie znaku towarowego oraz w sporze
o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Odpowiedzi nalezy szu-
ka¢ w przepisach odnoszacych si¢ do zakresu ochrony, a zwlaszcza w art. 9
ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz w art. 19. W $wietle powolanych przepisow zglaszane
do rejestracji oznaczenie i towar lub uzywane w obrocie oznaczenia i to-
war sg podobne do zarejestrowanych oznaczenia 1 towaru, jezeli w zwyklych
warunkach obrotu moglyby wywolaé¢ niebezpieczenstwo wprowadzenia
w blad nabywcow co do pochodzenia towaru. Podobienistwa oznaczenia
1 towaru oraz niebezpieczefistwa wprowadzenia w blad co do pochodzenia
towaru nie mozna ujmowac autonomicznie, tzn. niezaleznie od siebie. Nie
jest zatem mozliwe, aby oznaczenie i towar byly podobne do zarejestro-
wanego oznaczenia i towaru 1 nie wywolywaly niebezpieczeistwa wprowa-
dzenia w blad co do pochodzenia towaru. W §wietle ustawy podobiefistwo
oznaczenia 1 towaru do zarejestrowanych jest réwnoznaczne z niebezpie-
czenstwem wprowadzenia w blad co do pochodzenia i odwrotnie. Brak wy-
kazanego niebezpieczenstwa oznacza, ze w konkretnym przypadku mamy
do czynienia z réznymi znakami towarowymi.

2. Zakres terytorialny i czasowy

Prawo z rejestracji znaku towarowego jest skuteczne na calym tery-
torium panstwa (art. 13 ust. 1). Nie moze zatem w wyniku decyzji UP
powstaé prawo ograniczone do cz¢sci obszaru Polski. Polskie prawa z re-
jestracji znaku towarowego sa skuteczne jedynie na obszarze naszego
kraju, brak jest bowiem wiazacej normy prawnomie¢dzynarodowej, kto-
ra rozszerzalaby skutecznos¢ tych praw na obszar innych krajow. Z tego
powodu osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzyskaniem ochrony
znaku towarowego za granica powinna wystapi¢ z odrebnymi wnioska-
mi we wlasciwych urzedach patentowych. Ustawa o znakach towarowych,
tak jak i inne ustawy z dziedziny wlasnosci przemystowej oraz konwencja
paryska, nie zawiera definicji pojecia obszaru panstwa. W krajowej nauce
prawa wynalazczego podjeto probe okreslenia tego pojecia w rozumieniu
art. 16 ust. 1 u.w.”® Wydaje si¢ celowe skorzystanie z tych ustalen, poniewaz
wlasciwe fragmenty odpowiednich przepiséw (art. 16 ust. 1 u.w. i art. 13
ust. 1 u.z.t.) sq sformutowane identycznie oraz brak jakichkolwiek racji

* 1. Fiotka, Zakres prawa...,s. 721 n.
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przemawiajacych za odmiennym rozumieniem obszaru pafstwa w oby-
dwu ustawach. W sklad terytorium panstwa wchodza: 1) obszar ladowy;
2) morskie wody przybrzezne; 3) wnetrze Ziemi; 4) stup powierza ponad
obszarem ladowym i morskimi wodami przybrzeznymi. Nie stanowi na-
tomiast czesci terytorium Polski statek wodny lub powietrzny znajdujacy
si¢ poza granicami terytorium Polski. Nie nalezy réwniez do obszaru pan-
stwa szelf kontynentalny, poniewaz jest to cz¢§¢ dna Morza Baltyckiego
lezaca na zewnatrz obszaru Polski. Trzeba jednak zauwazy¢, ze precyzyjne
okreslenie obszaru pafstwa ma wigksze znaczenie praktyczne w prawie
wynalazczym niz w prawie znakow towarowych. Opatentowane wynalazki
sa stosowane nie tylko na obszarze ladowym czy tez morskich wodach
przybrzeznych, ale takze we wnetrzu Ziemi, w powietrzu oraz na szelfie
kontynentalnym. Natomiast trudno sobie wyobrazi¢ uzywanie znaku to-
warowego — w rozumieniu art. 13 ust. 1 — poza obszarem ladowym i mor-
skimi wodami przybrzeznymi. W praktyce pewne znaczenie ma uzywanie
znaku towarowego na statkach wodnych.

Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa dziesie¢ lat (art. 13 ust. 3).
Termin ten liczy si¢ od daty zgloszenia znaku towarowego w UP. Ponie-
waz jednak prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w wyniku de-
cyzji administracyjnej ze skutkiem ex nunc po pewnym okresie od zglosze-
nia znaku towarowego, w rzeczywistosci pierwszy okres dziesigcioletni
jest pomniejszony o okres miedzy zgloszeniem a zarejestrowaniem tego
znaku”. Jednakze w okresie miedzy zgloszeniem a zarejestrowaniem
znaku ten podlega — pod pewnymi warunkami — tymczasowej ochronie
(art. 21). Prawo z rejestracji znaku towarowego moze by¢ przedluzone
na wniosek uprawnionego z tytulu rejestracji na kolejny okres dziesie-
cioletni. Jest to prawo bezterminowe, poniewaz moze by¢ przedtuzo-
ne nieskoficzona ilo§¢ razy. Wniosek o przedluzenie prawa z rejestracji
sklada si¢ w okresie ostatniego roku poprzedniego okresu ochrony badz
tez w okresie szesciu miesi¢cy po uplywie tego okresu ochrony (art. 47
ust. 11 2). Warunkiem przedluzenia prawa z rejestracji jest uiszczenie
przewidzianych oplat okresowych oraz wykazanie, ze uprawniony uzywa
znaku w zakresie przewidzianym w ustawie. Jezeli uprawniony nie wy-
kaze tego uzywania badz nie usprawiedliwi braku uzywania znaku towa-
rowego z usprawiedliwionych powodéw, UP wyda decyzje o odmowie
przedluzenia prawa z rejestracji i wygasnigciu prawa z rejestracji znaku
towarowego (art. 47 ust. 3).

¥ Tak tez: art. 10 ustawy REN. Zob. R. Busse, Warenzeichengesetz. Kommentar, Betlin—-New York 1976,
s. 311.
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3. Uzywanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego

Kolejnym wyznacznikiem zakresu (granic) tresci prawa z rejestracji zna-
ku towarowego jest charakter uzycia zarejestrowanego oznaczenia. Prawo
z rejestracji znaku towarowego obejmuje bowiem uzywanie danego ozna-
czania w obrocie gospodarczym w celu odréznienia towaréw na podstawie
kryterium ich pochodzenia (uzywanie zarejestrowanego oznaczenia w cha-
rakterze znaku towarowego). Obydwa elementy tego pojecia — obrot gospo-
darczy oraz odréznienie towaréow wedtug kryterium ich pochodzenia — wy-
magaja odrebnego przedstawienia.

Prawo z rejestracji znaku towarowego dotyczy jedynie dzialan po-
dejmowanych w obrocie gospodarczym. Poslugiwanie si¢ oznaczeniem
poza tym obrotem jest obojetne w Swietle przepisow ustawy. Wprawdzie
ustawa ta nie zawiera definicji pojecia obrotu gospodarczego, to jednak
na podstawie kontekstu normatywnego, w jakim wystepuje ten termin
(np. art. 13 ust. 1, art. 9 ust. 1, pkt 1, 2), oraz jego znaczenia w jezyku
potocznym nalezy przyjac, ze jest to caloksztalt dzialalnosci zwiazanej
funkcjonalnie ze zbytem towaréw lub $§wiadczeniem ustug®. Przeciwien-
stwem obrotu gospodarczego jest obrot niehandlowy, w ktérym dzia-
ta osoba fizyczna w celu zaspokojenia potrzeb swoich 1 swojej rodziny.
Nie nalezy do obrotu gospodarczego dzialalno$¢ wewnatrz przedsie-
biorstwa (np. prowadzenie sklepu zakladowego, stolowki), dziatalnosé¢
urzedowa prowadzona przez organy wiladzy i administracji panstwowe;j,
organy wymiaru sprawiedliwosci, a takze szeroko rozumiana dziatalno$é
informacyjno-kulturalna. Z tego powodu nie stanowi naruszenia prawa
z rejestracji postugiwanie si¢ przez osobeg trzecia bez zgody uprawnione-
go zarejestrowanym oznaczeniem w utworach literackich, kinematogra-
ficznych, teatralnych, stownikach, encyklopediach, w zwigzku z dzielami
plastycznymi, jak réwniez w opracowaniach naukowych (np. prawni-
czych, medycznych) i na receptach lekarskich*!.

Drugim elementem pojecia ,,uzywanie oznaczenia w charakterze
znaku towarowego” jest poslugiwanie si¢c danym znakiem w celu wy-
roznienia na podstawie kryterium pochodzenia okreslonego produktu
sposréd towardéw tego samego rodzaju podchodzacych z innego przed-
siecbiorstwa. Uzycie oznaczenia jako znaku towarowego stanowi zatem
wykonywanie funkcji oznaczenia pochodzenia. Dlatego tez koncepcja
uzywania oznaczenia w charakterze znaku towarowego jest zrealizowana

* Podobnie: S. Sottysiniski, Prawo 3 rejestragi. ..., s. 124.
# Tak rowniez: m.in. zob. A. Baumbach, W. Hefermehl, Warengeichenrecht, s. 559.
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w okreslonym ustawodawstwie wtedy, gdy prawo do znaku towarowego
podlega ochronie jedynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia.
Jezeli jednak bezposredniej ochronie podlegaja réwniez inne funkcje
znaku towarowego, a zwlaszcza funkcje reklamowe, to ustawa realizuje
koncepcje szerszej ochrony prawa do znaku towarowego. Prawo to jest
naruszane nie tylko w przypadku uzycia cudzego znaku bez zgody osoby
uprawnionej w celu odréznienia towaréw na podstawie pochodzenia, ale
rowniez przekazania innych informacji o towarze (np. o przeznaczeniu,
wlasciwosciach).

Jak wynika z wielu przepiséw ustawy z 1985 r. (np. art. 9 ust. 1
pkt 1, art. 19) prawo z rejestracji jest bezposrednio zabezpieczane je-
dynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia; funkcja jakosciowa
i reklamowa s3 chronione tylko posrednio w granicach funkcji oznacze-
nia pochodzenia. Tak wigc na gruncie ustawy zostala zrealizowana kon-
cepcja uzywania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Uzywanie
w obrocie gospodarczym zarejestrowanego oznaczenia w celach innych
niz wyréznienie produktu na podstawie kryterium jego pochodzenia nie
jest aktem wykonywania prawa do znaku towarowego; takie same dziala-
nia podejmowane przez osobe¢ trzecig nie mogg stanowic aktu narusze-
nia tego prawa. Nie oznacza to, ze wskazane zachowanie osoby trzeciej
jest legalne w $wietle innych przepiséw prawa. Problem ten omawiam
w innym miejscu rozprawy*.

Stosunkowo latwe jest wyodrebnienie uzywania oznaczania w celu
odréznienia towaru na podstawie jego pochodzenia (uzycie oznaczenia
w charakterze znaku towarowego) od uzycia znaku w celu poinformowa-
nia o innych wlasciwos$ciach produktu. Przeci¢tny odbiorca na ogdl nie
ma wigkszych trudnosci z wlasciwym odczytaniem intencji uzycia ozna-
czenia w zwiazku z towarem. W praktyce zagranicznej 1 krajowej powstal
jednak trudny problem rozgraniczenia prawa z rejestracji znaku towa-
rowego i prawa do nazwy przedsiebiorstwa, tzn. prawa do oznaczenia,
pod ktérym moze by¢ prowadzona zagraniczna dzialalno$¢ gospodarcza
(np. firma, godlo, nazwisko)*. Chodzi o przypadek uzywania przez r6z-
ne podmioty zbieznych oznaczen (takich samych lub podobnych) do

2 Por. rozdzial 111 § 4, p. 1, lit. A-B.

# Zob. orzeczenie GKA z dn. 4.04.1973 1., Z-1-2295/73, OSPiKA1974, nr 6, poz. 135. Por.
réwniez: M. Kepinski, Znak towarowy a nazwa predsi¢biorstwa de lege lata i de lege ferenda, PUG 1975,
nr 10, s. 286 i n. Z wielu pozycji obeych w szczegélnosci: P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen,
Handelsmamen und Marken, Basel 1980; R. Knaak, Die Begriffe des markenmdssigen und firmenmdssigen
Gebrauchs im Zeichenrecht, GRUR 1982, s. 67 i n.
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wyrdzniania towarow (znak towarowy) i zindywidualizowania przedsie-
biorstwa (nazwa przedsigbiorstwa), ktore produkuja lub sprzedaja to-
wary tego samego rodzaju. Trudno$ci w rozgraniczeniu wymienionych
praw sa spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, prawo do znaku
towarowego i prawo do nazwy przedsi¢biorstwa sa wykonywane w spo-
s6b bardzo podobny. Towar jest bowiem wyrézniony w sposob opisany
w art. 13, natomiast przedsigbiorstwo jest indywidualizowane najczesciej
poprzez umieszczanie nazwy na wszelkiego rodzaju dokumentach han-
dlowych, ale takze poprzez nalozenie oznaczenia na towar lub opakowanie
oraz uzywanie w §rodkach masowego przekazu w celu reklamy. Po drugie,
powszechnie uznaje sig, ze w prawie oznaczen wyrdzniajacych, obejmuja-
cym regulacje prawng znakéw towarowych (1 ustugowych), nazwe przed-
sigbiorstwa, geograficznych oznaczen pochodzenia, oceny wielu stanéw
faktycznych dokonuje organ orzekajacy (urzad patentowy, sad, komisja
arbitrazowa) z punktu widzenia przecigtnego nabywcy towaru. Przeciet-
ny odbiorca nie zawsze jest w stanie stwierdzi¢, czy dane oznaczenie
zostato uzyte jako znak towarowy, czy tez jako nazwa przedsigbiorstwa.
Jezeli konsument kupuje nieoznakowany towar w domu towarowym,
ktérego nazwa zawiera oznaczenie znane mu skadinad jako znak towa-
rowy, to bedzie moégl przypuszczaé, ze produkt pochodzi z przedsie-
biorstwa osoby uprawnionej do znaku towarowego lub Ze mi¢dzy maga-
zynem a tym przedsi¢biorstwem istnieja jakie§ zwiazki organizacyjne lub
gospodarcze. Fakt, ze przecigtny odbiorca w zwyklych warunkach ob-
rotu nie zawsze jest w stanie stwierdzi¢, czy znak wyréznia towar (funk-
cja znaku towarowego), czy indywidualizuje przedsi¢biorstwo (funkcja
nazwy przedsi¢biorstwa), sktonila niektérych autoréw do utozsamiania
oznaczenia, tzn. uzywania go w charakterze znaku towarowego i nazwy
przedsigbiorstwa*. Oczywiscie stanowisko to jest podyktowane trafnym
zalozeniem, ze nazwa bezpos$rednio indywidualizuje przedsi¢biorstwo,
a posrednio towary pochodzace z tego przedsi¢biorstwa, natomiast znak
towarowy odréznia bezposrednio towary, a posrednio indywidualizuje
przedsi¢biorstwo. Logiczna konsekwencja utozsamiania funkcji znaku
towarowego i nazwy przedsigbiorstwa, a tym samym uzywania oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego 1 jako nazwy przedsi¢biorstwa, jest
stanowisko orzecznictwa i nauki prawa w wigkszosci krajow zachodnich,
ze prawo do znaku towarowego jest naruszane wskutek uzycia w nazwie

# Obszernie na temat stanowiska orzecznictwa i literatury RFN: R. Knaak, Das Recht der
Gleichnamigen, Kéln—Berlin—Bonn— Minchen 1979, s. 69 i n.
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przedsigbiorstwa zbieznego oznaczenia, jezeli przedmiotem dziatalnosci
tego przedsi¢biorstwa sa towary tego samego rodzaju®.

Wytania si¢ problem oceny stosunku miedzy prawem z rejestracji a na-
zwa, przedsigbiorstwa w prawie polskim®. Rozstrzygnigcia tej kwestii na-
lezy poszukiwac¢ w art. 14 ustawy. Przepis ten stanowi, ze ochrona znaku
towarowego dla okreslonych towaréw nie wylacza mozliwosci rejestracii
lub uzywania podobnego znaku dla towaréw tego samego rodzaju przez
inne przedsigbiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwe, go-
dlo lub nazwisko wlasciciela tego przedsi¢biorstwa. Przytoczony przepis
dotyczy problemu zarejestrowania lub uzywania oznaczenia w charakterze
znaku towarowego, chociaz istnieje wazne prawo z rejestracji przystuguja-
ce innej osobie. Chodzi zatem o ograniczenie prawa z rejestracji. Problem
ten przedstawie w dalszych partiach rozprawy*. W tym miejscu pragne
jedynie wskazad, ze przepis art. 14, statuujac pewien ,,przywilej” w odnie-
sieniu do firmy, nazwy, godta lub nazwiska wlasciciela przedsi¢biorstwa,
dopuszcza istnienie obok siebie w tym samym czasie prawa z rejestracji
znaku towarowego i prawa do nazwy przedsigbiorstwa, ktore przystu-
gujg réznym podmiotom, a zawierajg zbiezne oznaczenia i odnosza si¢
do towaréw tego samego rodzaju. Ustawodawca rozroznil zatem migdzy
uzywaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego i w charakterze
nazwy przedsigbiorstwa, a przez to uznal, ze nie pokrywajg si¢ zakresy
prawa z rejestracji i prawa do nazwy przedsicbiorstwa. Jednakze ocena
charakteru uzywania znaku towarowego i nazwy przedsiebiorstwa przy
zbieznych oznaczeniach i towarach tego samego rodzaju, dokonywana
z punktu widzenia przeci¢tnego konsumenta, musi prowadzi¢ do wniosku

# Zob. na ten temat: R. Knaak, Die Begriffe. . ., s. 6769 oraz s. 73 i cyt. tam orzecznictwo i literatura.
%W naszym systemie prawnym brak jest ogdlnego zbiorczego okreslenia wszystkich oznaczeq,
pod ktérymi jest prowadzone przedsigbiorstwo. W ustawodawstwie wystepuja okreslenia, jak firma
(art. 37 i n. k.h.), nazwa przedsigbiorstwo (art. 9 ust. 3 ustawy o p.p.), godlo (art. 14 u.z.t.). Firma
jest nazwa, pod ktora kupiec rejestrowy prowadzi przedsigbiorstwo, spotke prawa handlowego.
Nazwa przedsi¢biorstwa obejmuje oznaczenia wszystkich przedsigbiorstw, ktére nie sa spotkami
prawa handlowego. Godlo — w odréznieniu od firmy i nazwy — ma najczesciej postaé rysunku
(obrazka), stuzy najczesciej indywidualizacji cze$ci przedsigbiorstwa (zakltadu). Por. M. Kepinski,
Znak towarowy (funkga..., s. 181-182. W niniejszej rozprawie terminem ,,nazwa przedsi¢biorstwa”
obejmuje wszystkie oznaczenia, pod ktérym jest prowadzona w Polsce zorganizowana dziatalnosé
gospodarcza. Z uwagi na art. 8 kon. par., ktéry zobowiazuje pafistwa-sygnatariuszy do zapewnienia
ochrony nazwie handlowej i odsyta do ustawodawstwa wewnetrznego w kwestii jej rozumienia oraz
sposobéw ochrony, przyjmuje, ze termin ten odnosi si¢ do wszystkich oznaczenl zagranicznych
przedsigbiorstw (tak na gruncie prawa szwajcarskiego: P. Troller, Ko/lisionen. .., s. 57; pot. recenzja
tej ksiazki: M. Kepinski, RPKiGS 1983, nr 1, s. 297).

¥ Pot. w niniejszym rozdziale § 4.
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o co najmniej czgsciowej kolizji wymienionych praw podmiotowych®.
Dlatego tez dopuszczenie przez ustawodawce istnienia obok siebie prawa
z rejestracji znaku 1 prawa do nazwy przedsigbiorstwa zmusza do postu-
zenia si¢ miernikami obiektywnymi przy rozstrzyganiu tej kolizji. Chodzi
o ustalenie, czy obiektywnie wkonkretnej sytuacji oznaczenie zosta-
o uzyte w celu wyréznienia towaru, czy tez zindywidualizowania przed-
sigbiorstwa. Obiektywnym kryterium charakteru uzycia jest
sposob uzycia danego oznaczenia®. I tak nalozenie oznaczenia na towar
lub opakowanie jest przykltadem uzywania znaku towarowego. W kazdym
takim przypadku mamy zasadniczo do czynienia z uzywaniem oznaczenia
w charakterze znaku towarowego. Dopuszczalne jest jednak w omawia-
nej sytuacji nalozenie nazwy przedsicbiorstwa na towar lub opakowanie
obok znaku towarowego, gdy ten znak odgrywa pierwszoplanows rolg,
a nazwa stuzy jedynie identyfikacji producenta (sprzedawcy). Przykladem
uzywania nazwy przedsiebiorstwa jest natomiast naktadanie oznaczenia na
wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe. W tym przypadku chodzi o wy-
réznienie przedsigbiorstwa, a nie o odrdznienie towardéw. Powolanie sig
w pismie na okreslony towar moze by¢ podstawa do uznania, ze oznacze-
nie jest uzywane jako znak towarowy i moze uzasadnia¢ wystapienie przez
uprawnionego z tytulu rejestracji znaku towarowego ze skarga z tytulu
naruszenia jego prawa. Najtrudniej jest przeprowadzi¢ to rozgraniczenie
w reklamie. Jezeli jednak reklama dotyczy produktu, to mamy do czynienia
z uzywaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego, natomiast gdy
odnosi si¢ do przedsigbiorstwa bez powolania konkretnych produktow, to
jest ono uzyte jako nazwa przedsig¢biorstwa.

Przy zastosowaniu miernika obiektywnego, ktory uzupetnia i korygu-
je rezultat uzyskany na podstawie oceny przeci¢tnego nabywcy towarow,
mozna przeprowadzi¢ rozgraniczenie prawa z rejestracji 1 prawa do nazwy
przedsigbiorstwa. Nie bierze si¢ jednak wtedy pod uwage, ze nazwa przed-
sigbiorstwa moze posrednio wskazywaé na pochodzenie towaréw, a tym
samym nie uwzglednia si¢ pomylek konsumentéw w tych wszystkich przy-
padkach, gdy nastepuje rozbiezno§é miedzy rezultatami uzyskanymi przy
zastosowaniu kryterium subiektywnego i obiektywnego, co przeciez jest
anachronizmem w dobie dyskusji nad wzmocnieniem pozycji konsumenta
w prawie znakow towarowych. Obecnie jest to problem raczej margineso-
wy. Wynika to czeSciowo z faktu, ze znaczna cze$¢ podmiotéw gospodar-
czych postuguje si¢ nazwami, ktore sa pozbawione zdolnosci odrézniajacej

# Tak takze: R. Knaak, op. ¢iz., s. 69.
Y Ihidem, s. 71.
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i dlatego nie moga by¢ zatrejestrowane jako znak towarowy™ przez inne
przedsigbiorstwo, a cz¢Sciowo jest rezultatem braku wigckszego zaintereso-
wania oznaczeniami wyrézniajacymi. Jednakze wzrost znaczenia elementéw
rynkowych w gospodarce narodowej powinien spowodowac zwigkszone
zainteresowanie tymi oznaczeniami. W rezultacie wzrosénie liczba przypad-
kow kolizji prawa do znaku towarowego 1 prawa do nazwy przedsigbiorstwa.
Mozna je ograniczy¢ poprzez art. 8 pkt 2 ustawy, ktory stanowi, ze ,,nie-
dopuszczalna jest rejestracja znaku, ktéry narusza prawa osobiste”. Przepis
ten dotyczy tych przypadkéw, gdy postuzenie si¢ cudzym nazwiskiem lub
nazwy, przedsi¢biorstwa moze wywola¢ pewne skojarzenie nabywcy towaru.
Ogodlnie méwiac, niedopuszczalna jest rejestracja w charakterze znaku towa-
rowego nazwisk znanych oséb fizycznych i nazw oséb prawnych, poniewaz
fakt ich szerokiej znajomosci moze wywolac okreslone skojarzenia nabywcy.
Na tle powolanego przepisu nie ma znaczenia, jakiego rodzaju towary pro-
dukuje lub zbywa przedsigbiorstwo, ktérego nazwe zglaszajacy pragnie za-
rejestrowac jako znak towarowy. W praktyce wskazany przepis bedzie miat
male znaczenie i z pewnoscia nie rozwiaze dyskutowanej kwestii poprzez
niedopuszczenie do powstania kolizji prawa z rejestracji znaku towarowego
1 prawa do nazwy przedsigbiorstwa. Wydaje sig, ze intensyfikacja stosunkéw
rynkowych w Polsce postawi problem koniecznosci ingerencji ustawodawcy
w rozstrzyganie tej kolizji. Nie musi to by¢ polaczone ze zmiang ustawy
o znakach towarowych. Odmienne niz obecne unormowanie stosunku pra-
wa z rejestracji 1 prawa do nazwy przedsi¢biorstwa mogloby znalezé wyraz
w odrebnym akcie prawnym odnoszacym si¢ w sposob petny do wszystkich
oznaczen przedsigbiorstwa.

W obecnym stanie prawnym nalezy zaleca¢ osobom prawnym i fizycz-
nym prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza uniemozliwienie powstania
dyskutowanej sytuacji poprzez rejestrowanie jako znak towarowy rowniez
oznaczen swojego przedsigbiorstwa, jezeli tylko spelniaja one wymogi
zdolnosci rejestrowe;.

§ 4. Ograniczenia praw z rejestracji

1. Pojecie ograniczenia prawa z rejestracji

Ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego nalezy odrézni¢ od
granic (zakresu) tego prawa. Z ograniczeniami prawa z rejestracji mamy
do czynienia wtedy, gdy w zakreslonych przez przepisy prawa granicach —
omoéwionych w poprzednim paragrafie — nastepuje zawezenie uprawnien

0 Zwraca na to uwage: M. Kepiiski, Znak towarowy a nazpra. .., s. 289.
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przystugujacych podmiotowi, na rzecz ktérego zarejestrowano znak towa-
rowy. Ograniczenie moze wynikac z czynnosci prawnej (np. udzielenia licen-
¢ji, ustanowienia uzytkowania, ograniczenia wlasnosci). W pierwszym przy-
padku, jak rowniez z przepisu prawa przedmiotowego skutkiem czynnosci
prawnej jest zawieszenie prawa osoby uprawnionej z rejestracji domagania
si¢ od osoby trzeciej zaprzestania uzywania znaku. O ograniczeniach wla-
$ciwych mozna moéwi¢ wtedy, gdy uszczuplenie uprawnien podmiotu prawa
z rejestracji wynika z prawa przedmiotowego i nie ma on wplywu na sytuacje
prawna osoby trzeciej uprawnionej do znaku towarowego. Tak jest w przy-
padku ograniczen umownych; uprawniony z rejestracji nie moze skutecznie
zakaza¢ uzywania znaku osobie trzeciej. Oczywiscie skutkiem wygasniecia
poszczegdlnego ograniczenia na tle konkretnego stosunku jest rozszerzenie
zakresu uprawnien podmiotu praw z rejestracji.

Ponizej omawiam mozliwe przypadki ograniczen prawa z rejestracji
wynikajacych z prawa przedmiotowego.

2. Kolizyjne prawo z rejestracji znaku towarowego

Wzorem obcych legislacji®' ustawa z 1985 r. wprowadzita do polskie-
go systemu prawnego instytucje niewzruszalnosci prawa z rejestracji znaku
towarowego (art. 31). Instytucja niewzruszalnosci zmierza do realizacji po-
stulatu pewnosci prawa. Chodzi o to, ze znak towarowy w wyniku dlugolet-
niego uzywania moze sta¢ si¢ znany i uzyska¢ powazna warto$¢ majatkowa.
Pozbawienie osoby uprawnionej prawa do takiego znaku towarowego go-
dziloby bezzasadnie w jej interesy. Majac na uwadze mozliwo$¢ uniewaznie-
nia swojego prawa, uprawniony moglby jedynie w sposéb ograniczony in-
westowa w znak towarowy. Jednoczesnie wieloletnie uzywanie znaku rodzi
okreslone przyzwyczajenia konsumentéw, ktorzy traktujg to oznaczenie jako
symbol towaréw 1 ustug o statych cechach. Uniewaznienie prawa z rejestra-
cji, ktorego skutkiem bylby najczedciej zakaz uzywania danego oznaczenia,
naruszaloby zatem takze interes konsumentéw. Instytucja z art. 31 bierze
pod uwage powyzsze interesy 1 wylacza mozliwo$¢ uniewaznienia prawa
z rejestracji znaku towarowego pomimo braku w dacie pierwszefistwa usta-
wowych warunkéw wymaganych do rejestracji, jezeli uprawniony uzyskat
rejestracje w dobrej wierze, a od jej daty minat okres pigciu lat.

Prawo z rejestracji uzyskuje przymiot niewzruszalnosci, jezeli zosta-
ly zrealizowane nastepujace przestanki: istnienie podstaw uniewaznienia,

3! Por. blizej: P. Bauet, J. Pluta, Die Unanfechtbarkeit der Marke im auslindischen Recht, GRUR Int.
1972, s. 240 i n.; A. Mihlendohl, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, Koln—Berlin—
Bonn-Munchen 1980, s. 180 i n.



86 ROZDZIAL II. PRAWO Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

dobra wiara uprawnionego w dacie rejestracji i uplyw pigciu lat od tej daty.
Prawo z rejestracji znaku towarowego uzyskuje przymiot niewzruszalnosci
w odniesieniu do kazdej podstawy uniewaznienia, tzn. wszystkich warun-
kéw wymaganych do rejestracji znaku okreslonych w art. 4, 6-9, 32 usta-
wy. Drugim warunkiem niewzruszalnosci jest dobra wiara osoby upraw-
nionej. Uprawniony jest w dobrej wierze, jezeli w dacie decyzji o rejestracji
nie wiedzial, jak rowniez nie moglt wiedzie¢ w usprawiedliwiony sposob,
ze brak jest okreslonych w art. 4, 6-9, 32 ustawy warunkéw wymaganych
do rejestracji znaku towarowego. Uprawniony z rejestracji w moim prze-
konaniu jest zawsze w zlej wierze, gdy uzyskal rejestracje znaku sprzecznie
z zasadami wspolzycia spolecznego (art. 8 pkt 1). W pozostalych przypad-
kach kwestia ztej albo dobrej wiary wynika z okolicznosci konkretnego
stanu faktycznego.

W razie nabycia prawa z rejestracji, pomimo istnienia prawa z rejestracji
znaku z wczesniejszym pierwszefistwem (art. 9 ust. 1 pkt 1), nalezy braé
pod uwage norme art. 54 ust. 3 ustawy, ktory statuuje domniemanie znajo-
mosci wpisu w rejestrze. Uprawniony jest w dobrej wierze tylko wtedy, gdy
w sposob usprawiedliwiony mogl sie pomyli¢ co do zakresu ochrony wyni-
kajacego z prawa z wczesniejszym pierwszenstwem. Uzyskanie rejestracii
takiego samego oznaczenia dla tych samych towaréw — z uwagi na art. 54
ust. 3 — zawsze uzasadnia wniosek o braku dobrej wiary osoby uprawnio-
nej. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, Ze rejestracja znaku korzy-
stajacego z pozniejszego pierwszenstwa zostala uprzedzona badaniem UP
z punktu widzenia istnienia warunkéw niezbednych do rejestracii.

Jest takze mozliwe uzyskanie cechy niewzruszalnodci przez prawo
z rejestracji, ktore wkracza w zakres prawa do znaku powszechnie zna-
nego (art. 9 ust. 1 pkt 1), jezeli uprawniony z rejestracji mogt si¢ pomy-
li¢ w sposéb usprawiedliwiony co do zakresu obydwu praw. Natomiast
w razie zgloszenia takiego samego oznaczenia dla tych samych towaréw,
ktoére konsumenci wiaza ze znakiem powszechnie znanym, przyjac¢ na-
lezy brak dobrej wiary osoby uprawnionej z rejestracji. Oczywiscie ma
to praktyczne znaczenie w przypadku przeoczenia przez UP znaku po-
wszechnie znanego.

Ograniczenie prawo z rejestracji znaku poprzez kolizyjne prawo do
znaku towarowego jest mozliwe w sytuacji udzielenia prawa z rejestracji
wbrew art. 9 ust. 1 pkt 112. W pierwszym przypadku dojdzie do przecigcia
si¢ zakresow obydwu praw z rejestracji i tym samym ograniczaja si¢ one
wzajemnie. W drugim — udzielone wadliwie prawo z rejestracji ogranicza
prawo do znaku powszechnie znanego i odwrotnie.
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Powstaje pytanie, czy wskazane dopuszczenie kolizji praw do znaku to-
warowego (ograniczenie praw do znaku) nie spowoduje istotnego chaosu na
rynku, a przez to spadku atrakcyjnosci znaku towarowego. Takie przypusz-
czenie byloby z pewnoscia nieuzasadnione. Przede wszystkim wskaza¢ trze-
ba, ze mozliwo$¢ nabycia cechy niewzruszalnosci przez prawo z rejestracii
znaku pomimo braku ustawowych warunkéw rejestracii jest bardzo powaz-
nie ograniczona poprzez instytucje badania z urzedu zgloszonego znaku,
wyposazenie na okres pigciu lat od daty rejestracji Prokuratora Generalnego
oraz Prezesa UP w legitymacij¢ czynna w sprawach o uniewaznienie prawa
z rejestracji oraz nieograniczong w czasie mozliwo§¢ uznania za wygaste
kazdego prawa, a zatem takze prawa niewzruszalnego. Szczegolne znacze-
nie sposrod podstaw wygasniecia prawa ma obowigzek uzywania znaku to-
warowego (art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28). Uprawniony pod rygorem utraty
swojego prawa ma obowiazek uzywac zarejestrowanego znaku towarowego
w zakresie okreslonym w art. 28. Skutkiem wykonywania tego obowiazku
jest powstanie pewnej znajomosci znaku w obrocie. W rezultacie upraw-
niony do znaku kolizyjnego (zarejestrowanego na podstawie zgloszenia
z wezesniejszym pierwszenstwem, znaku powszechnie znanego), uzyskaw-
szy wiadomos¢ o fakcie udzielenia prawa sprzecznie z art. 9 ust. 1 pkt 11 2,
moze jeszcze przed uplywem okresu pigcioletniego wystapi¢ na podstawie
art. 29 z wnioskiem o uniewaznienie tego prawa. Fakt, Ze uprawniony moze
by¢ w dobrej wierze tylko w odniesieniu do oznaczen i towaréw innych niz
oznaczenia i towary, do ktérych przystuguje prawo konkurenta, moze suge-
rowad, ze w konkretnych okolicznosciach rynkowych (zwykltych warunkach
obrotu) nie zachodzi kolizja praw, a tym samym brak jest wzajemnego ogra-
niczenia si¢ tych praw.

3. Problem ograniczenie prawa z rejestracji
na podstawie art. 14 ustawy

Przepis art. 14 ustawy byl juz przedmiotem uwagi przy omawianiu pro-
blematyki uzywania zbieznych oznaczen w charakterze znaku towarowe-
go 1 nazwy przedsigbiorstwa w sytuacji, gdy oznaczenie jednej osoby stu-
zy wyroznianiu towarow tego samego rodzaju jak towary wytworzone lub
zbywane przez inne przedsigbiorstwo™. Rozstrzygniecie kolizji tych praw
podmiotowych jest mozliwe tylko w razie skorygowania miernikami obiek-
tywnymi opinii przecigtnego odbiorcy towaréw co do charakteru uzywa-
nia oznaczen, czyli postugiwania si¢ sposobem uzycia danego oznaczenia.

7

Scisle okreslajac, jezeli zakres prawa z rejestracji okreslatoby si¢ jedynie na

32 Pot. rozdziat 11 § 3 p. 3.
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podstawie subiektywnego kryterium (odczué¢ konsumenta), to dopuszczenie
uzywania firmy 1 innych oznaczen przedsigbiorstwa, posrednio wskazuja-
cych na pochodzenie towarow, stanowitoby juz wylom w prawie z rejestracii
znaku towarowego. Inna osoba niz uprawniony z rejestracji mialaby prawo
uzywania nazwy przedsiebiorstwa czeSciowo w zakresie prawa z rejestracji
znaku ustalonego na podstawie opinii przecigtnego nabywcy towaréw.
Przepis art. 14 ust. 1, zakladajac réwnolegle istnienie prawa z rejestra-
¢ji 1 nazwy przedsi¢biorstwa, dopuszcza rejestracje lub uzywanie podobne-
go znaku dla towaréw tego samego rodzaju przez inne przedsi¢biorstwo
w przypadku, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwe, godlo lub
nazwisko wlasciciela tego przedsiebiorstwa, jezeli nie zachodzi niebezpie-
czenstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw.
Z przepisu art. 14 ust. 1 zdaje si¢ plynac prima facie wniosek, ze ustawodawca
ustanawia rodzaj ,,przywileju” dla okreslonej kategorii znakéw towarowych.
Rejestracja lub uzywanie znakéw towarowych zawierajacych oznaczenie fir-
my,

b

nazwe, godlo lub nazwisko wlasciciela przedsi¢biorstwa stanowityby
istotny wylom w prawie z rejestracii innej osoby fizycznej lub prawnej. Ten
ostatni nie mogltby wystapi¢ skutecznie z powddztwem z tytulu naruszenia
prawa z rejestracji znaku towarowego, chociaz osoba trzecia wkraczalaby
niewatpliwie w zakres jego prawa okreslony na podstawie subiektywnych
1 obiektywnych kryteriéw. Tak rozumiana norma art. 14 ust. 1 znajdowalaby
swoj czgsciowy odpowiednik w wielu zagranicznych ustawach dotyczacych
ochrony znakéw towarowych®. W moim przekonaniu powyzszy wniosek
jest bledny. Przepis art. 14 ust. 1 dopuszcza bowiem rejestracje lub uzywa-
nie wymienionych oznaczen, ,,0 ile nie zachodzi niebezpieczefistwo wpro-
wadzania odbiorcow w blad co do pochodzenia towaréw”. Przepis art. 14
ust. 2 normuje natomiast sposéb usunigcia niebezpieczenstwa wskazanej
konfuzji w obrocie, umozliwiajac uprawnionemu z tytutu rejestracji wysta-
pienie wobec uzywajacego lub zglaszajacego dany znak do rejestracji z zada-
niem wprowadzenia odpowiednich zmian do znaku. Innymi stowy, rejestra-
cja lub uzywanie znaku, ktéry zawiera oznaczenie firmy, nazwe, godfo lub
nazwisko wlasciciela przedsigbiorstwa, jest zasadniczo mozliwe tylko wtedy,
gdy w danym znaku sa dokonane zmiany, ktére wyltaczaja niebezpieczen-
stwo pomytek odbiorcow co do pochodzenia towarow.

W §wietle powyzszego powstaje pytanie o rzeczywiste znaczenie normy
art. 14. Przepis ten, tak jak musi by¢ obecnie interpretowany, ma nastepu-
jace znaczenie. Po pierwsze, przesadza w sposob niewatpliwy réwnolegte

33 Na przyklad art. 2 ustawy Francji, art. 16 ustawy REN.
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istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego i nazwy przedsicbiorstwa,
zawierajacych zbiezne oznaczenia 1 dotyczacych bezposrednio (znak to-
warowy) lub posrednio (nazwa przedsigbiorstwa) towaréw tego samego
rodzaju. Po drugie, wyraznie reguluje, ze firma, nazwa, godto lub nazwi-
sko wlasciciela przedsigbiorstwa moga by¢ uzywane lub zarejestrowane
w przypadku, jezeli nie wprowadzaja w blad odbiorcéw co do pocho-
dzenia towaréw. Oznaczenia te zostaly zrownane z wszystkimi innymi
znakami towarowymi. Moga oczywiscie powsta¢ watpliwosci, czy rzeczy-
wiscie takie byly intencje ustawodawcy. Nie jest wykluczone przypuszcze-
nie, ze ustawodawca polski — na wzor niektérych zagranicznych regulacii
w dziedzinie znakéw towarowych — zamierzal stworzy¢ rodzaj przywileju,
pewnej kategorii oznaczen. Tres¢ art. 14 zdaje si¢ jednak nie pozostawia¢
watpliwosci, ze rejestracja lub uzywanie oznaczen zbieznych z firma, na-
zwa, godlem lub nazwiskiem jest mozliwa tak jak 1 innych oznaczen, o ile
nie zachodzi niebezpieczenstwo konfuzji odbiorcow co do zrédia pocho-
dzenia towaréw. Ustawodawca polski, by¢ moze przypadkowo, wzmocnit
istotnie pozycje konsumenta w prawie znakow towaréw. Po trzecie, istnie-
je jednak pewne uprzywilejowanie omawianej kategorii znakéw towaro-
wych. W przypadku zgloszenia takiego znaku do rejestracji nie bierze si¢
pod uwage wymogu art. 9 ust. 1 pkt 3 dopuszczajacego zgloszenie znaku
dopiero po uplywnie trzech lat od daty wygasniecia prawa dotyczacego
kolizyjnego znaku (art. 14 ust. 3). Ponadto przy zgloszeniu do rejestracji
wyzej wymienionych w art. 14 ust. 1 znakéw UP nie moze w toku ba-
dania oddali¢ zgloszenia, lecz jest zwiazany stanowiskiem uprawnionego
z tytulu rejestracji znaku z wezesniejszym pierwszenstwem. Stwierdzenie
to znajduje oparcie w art. 14 ust. 2, w mysl ktérego ,,uprawniony z tytutu
rejestraciji znaku towarowego mo ze [podkr. moje — R.S.] zadac, aby uzy-
wajacy lub zglaszajacy znak do rejestracji wprowadzit do uzywanego lub
zglaszanego znaku stosowne zmiany”.

Niebezpieczetistwo wprowadzenia w biad odbiorcéw co do pocho-
dzenia towaréw jest konsekwencja uzycia takiego samego lub podobnego
znaku towarowego (oznaczenia w zwiazku z okreslonymi towarami) do juz
zarejestrowanego. Nie jest mozliwe, aby znaki towarowe (oznaczenie i to-
wary) byly podobne i1 nie wywolywaly niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw. I odwrotnie, jezeli nie za-
chodzi niebezpieczenstwo wskazanej konfuzji w obrocie, to przyjaé nale-
zy, ze konkretne znaki towarowe nie sa podobne. Dlatego tez uzaleznienie
dopuszczalnosci uzywania lub rejestracji jako znaku towarowego oznacze-
nia stanowigcego nazwe przedsigbiorstwa lub jej cze$¢ od wprowadzania
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zmian wylaczajacych kazde niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad od-
biorcéw co do pochodzenia towaru jest rownoznaczne z zadaniem zmia-
ny istoty znaku towarowego. Rezultatem tych zmian musi by¢ powstanie
innego znaku towarowego, ktéry moze by¢ uzywany w obrocie, jezeli nie
narusza innych praw z rejestracji znaku towarowego, a moze by¢ zareje-
strowany w UP pod warunkiem, Ze spetnia wymogi zdolnosci rejestrowe;.

4. Problem innych ograniczen

Ustawodawstwo z dziedziny projektéw wynalazczych ustanawia tzw.
przywilej komunikacyjny jako ograniczenia patentu®. Zgodnie z art. 16
ust. 5 u.w. nie narusza si¢ patentu przez korzystanie z wynalazku dotycza-
cego $rodkow komunikacji, ich czesci oraz urzadzen, ktore znajduja sig
na obszarze pafstwa przejsciowo, oraz przedmiotow, ktore znajduja si¢
na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Ustawa nie zawiera normy,
ktéra ograniczalaby prawa z rejestracji znaku towarowego z uwagi na ko-
rzystanie z urzadzen 1 ich cz¢sci stanowigcych §rodki komunikacji, a ozna-
czonych cudzymi znakami towarowymi, ktére znajdujq si¢ na obszarze
Polski przejsciowo, oraz produktéow z cudzym znakiem, ktore znajduja
si¢ na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Brak takiej normy nie
prowadzi do wniosku o naruszeniu prawa z rejestracji znaku towarowego
w razie uzywania cudzego znaku towarowego na srodkach komunikacyj-
nych oraz w tranzycie towaréw opatrzonych cudzym znakiem. W obydwu
powyzszych sytuacjach uzywanie znaku dokonuje si¢ poza zakresem pra-
wa z rejestraciji znaku towarowego, odbywa si¢ bowiem poza obrotem go-
spodarczym. W przypadku znakéw towarowych umieszczanych na $rod-
kach komunikacji uzywanie tych znakéw ma przeciez miejsce wewnatrz
przedsigbiorstwa. Tranzyt towaréw z kolizyjnym znakiem przez obszar
Polski odbywa si¢ takze poza obrotem gospodarczym, poniewaz z jego
istoty wynika, ze towary sa przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na
obszarze innego kraju.

Kolejny problem dotyczy mozliwosci ograniczenia prawa z rejestracji
poprzez nabycie przez osobeg trzecig statusu uzywacza uprzedniego badz
licencjobiorcy przymusowego. W odréznieniu od ustawodawstwa wyna-
lazczego ustawa nie zawiera przepisow, ktore stworzylyby podstawe do
nabycia takiego statusu. Jest to trafne rozwiazanie legislacyjne zaréwno
z punktu widzenia osoby uprawnionej z tytulu rejestracji znaku towaro-
wego, jak i potencjalnych nabywcow towaréw i ustug, Konsekwencja po-
wstania prawa uzywacza uprzedniego lub udzielenia licencji przymusowe;j

> Pot. blizej: J. Fiotka, Zakres prawa...,s. 111 in.
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byloby niebezpieczenistwo wprowadzenia w blad co do pochodzenia to-
waréw ze znakiem 1w rezultacie ostabienie atrakcyjnosci systemu ochrony
prawnej znakow towarowych.

Prawo z rejestracji znaku towarowego moze podlega¢ ograniczeniom
wynikajacym z przepisow innych ustaw. Rozwazenia wymagaja konse-
kwencje art. 54 ustawy o p.p. oraz art. 71 ustawy Prawo spéltdzielcze. Prze-
pis art. 54 przewiduje mozliwo$¢ nalozenia przez organ zatozycielski na
przedsigbiorstwo obowiazku wprowadzenia do planu przedsi¢biorstwa
okreslonego zadania lub wyznaczenia przedsi¢biorstwu zadania poza pla-
nem, jezeli jest to niezbedne ze wzgledu na potrzeby obrony kraju w wy-
padku kleski zywiolowej badZ w celu wykonania natozonego na przedsie-
biorstwo zadania (ust. 1). W tych wypadkach organ zalozycielski zapewnia
przedsigbiorstwu $rodki niezbedne do wykonania nalozonego na przed-
sigbiorstwo zadania (ust. 2). Wykonanie zadania nast¢puje na podstawie
umowy zawartej miedzy przedsigbiorstwem a jednostka organizacyjng
wskazang przy nakladaniu zadania. Lektura przytoczonego przepisu pro-
wadzi do wniosku, ze ustawodawca w wymienionych trzech przypadkach
wyposazyl organ zalozycielski w odpowiednie kompetencje w odniesieniu
do produkcji towarowej 1 §wiadczenia ustug; przepis ten nie stanowi nato-
miast podstawy do nakladania obowiazku zawarcia umowy o przeniesie-
nie prawa z rejestracji znaku towarowego, udzielenia licencji na uzywanie
znaku towarowego itp. Jest bowiem zasada, ze tego rodzaju dzialania nie
sq wstawiane do planu, a poza tym nie wymagaja dodatkowych §rodkéw.
Rozszerzenie przepisu art. 54 na dziedzing dobr niematerialnych oznacza-
toby w istocie nadanie szerszego znaczenia temu przepisowi, co byloby
sprzeczne z powszechnie aprobowang zasada exceptiones non sunt extendae.

Odrzucenie mozliwos$ci nakladania na podstawie art. 54 ustawy o p.p.
obowiazku zawierania umoéw dotyczacych dobr niematerialnych nie
przesadza kwestii dopuszczalnosci takiego obowigzku w wymienionych
trzech przypadkach w odniesieniu do towaréw i ustug ze znakiem towa-
rowym. Problem powstaje w zasadzie jedynie w stosunku do dostaw to-
waréw i §wiadczenia ustug w wykonaniu zobowiazan miedzynarodowych,
gdyz strona zagraniczna moze by¢ zainteresowana w otrzymaniu towa-
réw opatrzonych znakiem. W dwoéch pozostatych przypadkach znacze-
nie ma jedynie towar lub ustuga. Praktyczne pytanie mozna sformulo-
waé w sposob nastepujacy: Czy organ zalozycielski moze zobowiaza¢ na
podstawie art. 54 przedsi¢biorstwo panstwowe do dostawy towaréw lub
$wiadczenia ustug oznaczonych okreslonym znakiem towarowym? Jestem
przekonany, ze dyskutowany przepis nie zawiera podstawy do nakladania
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na przedsi¢biorstwo panstwowe obowiazku zawierania uméw o dostawe
towaréw ze znakiem towarowym. Przepis ten ma charakter wyjatkowy
w reformowanej gospodarce 1 przy szerokiej interpretacji mogtby godzi¢
istotnie w zasad¢ samodzielnosci przedsigbiorstwa panistwowego. Dodat-
kowym argumentem na rzecz tej tezy jest rowniez nadanie przez ustawe
o znakach towarowych wszystkim znakom towarowym charakteru fakul-
tatywnego, tzn. opatrzenie towaru znakiem jest w pelni zalezne od woli
uprawnionego z tytulu rejestracji. Przepis art. 71 ustawy Prawo spéldziel-
cze zawiera regulacje zasadniczo zbiezna z art. 54 z tq réznica, ze organy
administracji pafistwowej nie moga nakladaé obowiazku wykonania zada-
nia niezbednego z uwagi na zobowiazanie migdzynarodowe.

§ 5. Obowiazki uprawnionego z tytutu rejestracji
znaku towarowego

1. Obowigzek uzywania znaku towarowego
A. Przyczyny wprowadzenia

Najwazniejsza zmiana, jaka przyniosla ustawa z 1985 r., jest nalozenie na
uprawnionego z tytulu rejestracji znaku towarowego obowiazku podjecia
uzywania tego znaku w okresie trzech lat od daty rejestracji pod sankcja
uznania jego prawa za wygaste (art. 28 ust. 1). Wprowadzenie do ustawo-
dawstwa polskiego tej instytucji jest podyktowane przede wszystkim da-
zeniem do wymuszenia rzeczywistego uzywania znaku towarowego przez
uprawnionego z tytulu rejestracji”. Takie uzywanie lezy we wlasciwie ro-
zumianym interesie podmiotéw gospodarczych oraz nabywcow towarow.
Przedsi¢biorstwa moga bowiem zwigkszy¢ sprzedaz towaréw, a konsumenci
maja mozliwos¢ odszukania znanych im juz produktéw. Obydwa te cele nie
s3 urzeczywistnione, gdy uprawniony z rejestracji nie uzywa znaku, a za-
dowala si¢ jedynie uniemozliwieniem rejestracji lub uzywania tego znaku
przez inne przedsicbiorstwo. Nalezy wskazad, ze rzeczywistego uzywania
znaku towarowego nie moze zapewni¢ wymog rejestrowania znaku tylko
na rzecz przedsi¢biorstwa i dla towaréw wchodzacych w zakres jego dzia-
talnosci (art. 6 ust. 1). Wezesniejsze krajowe i zagraniczne do$wiadczenia
pokazuja, ze w wielu przypadkach przedsigbiorstwa, rejestrujac znaki dla
takich towarow, nie podejmuja ich uzywania; celem rejestraciji byto jedynie
uniemozliwienie nabycia praw do znaku, ktérego elementem byloby takie
samo lub podobne oznaczenie przez konkurencyjne przedsigbiorstwa.

% R. Skubisz, Nowa ustawa o zpakach towarowych, PUG 1985, nr 7, s. 183; J. Koczanowski, Rola znakdw
towarowych w ochronie interesow konsumenta, [w:| Problemy ochrony konsumenta, Warszawa 1980, s. 280.
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W nauce zachodniej podkresla sig, ze najwazniejszym argumentem na
rzecz wprowadzenia do ustawodawstwa omawianej instytucji jest przepel-
nienie rejesttéw znakéw towarowych™, przedsigbiorstwa maja bowiem
coraz wigksze trudnosci z wyszukaniem atrakcyjnych oznaczen w celu re-
jestrowania ich w UP. Teoretycznie prawie nieograniczona liczba oznaczen
stojacych do dyspozycji zglaszajacych jest powaznie zredukowana przez
wymogi prawne, jezykowe, marketingowe itp. Ponadto od ochrony wyta-
czone sg nie tylko juz zarejestrowane oznaczenia, ale réwniez podobne do
nich znaki. Innym skutkiem przepelnienia rejestru, szczegdlnie w krajach,
w ktérych przepisy nakladaja obowiazek badania zgloszenia, jest prze-
cigzenie urzedoéw 1 w rezultacie znaczne wydluzenie postepowania o za-
rejestrowanie znaku towarowego. Obydwa argumenty w polskich warun-
kach maja — moim zdaniem — do$¢ ograniczone znaczenie’’. Odmienna
jest bowiem sytuacja osoby ubiegajacej si¢ o rejestracje, gdy w rejestrze
danego UP jest wpisanych ponad milion znakéw (np. w Japonii, USA),
a inna w Polsce, gdzie waznie zarejestrowanych jest okoto 22 tys. znakow
towarowych. Oczywiscie takze w naszych warunkach skutkiem wprowa-
dzenia omawianego obowiazku bedzie ulatwienie wyszukiwania nowych
oznaczen w celu ich rejestracji w UP oraz skrécenie czasu postepowa-
nia o zarejestrowanie znaku towarowego. Pewnym argumentem na rzecz
wprowadzania tej instytucji do ustawy z 1985 . jest dazenie ustawodawcy
do unowoczesnienia systemu ochrony prawnej znakéw towarowych zgod-
nie z tendencjami w legislacji innych krajow.

B. Pojecie obowigzkowego uzywania

Przepis art. 28 ust. 1 stanowi ogdlnie o uzywaniu znaku towarowe-
go. Powstaje zatem doniosty praktycznie problem, ktére z form uzywania
znaku wymienione w art. 13 pozwalaja zachowac¢ prawo z rejestraciji znaku
towarowego. Pod rzadem nowej ustawy wypowiedziano juz rozbiezne opi-
nie. Zgodnie z jednym stanowiskiem™ na tle ustawy nalezy postugiwac si¢
jednolitym pojeciem uzywania znaku towarowego okreslonym w art. 13.
Dlatego tez kazda z form uzywania znaku towarowego w obrocie, w tym
réowniez w korespondencji handlowej i reklamie, stanowi wykonywanie
obowiazku z art. 28. Wedlug innego pogladu, przedstawionego juz przeze

% Na przyktad: G. Schrickert, Der Benutzungszwang im Markenrecht, GRUR Int. 1969, s. 14 i n.; K.H. Fezer,
Der Benntzungszavang im Markenrecht, Berlin 1974, s. 101 n.

7 Do nowej ustawy NRD nie wprowadzono obowiazku uzywania znaku, uzasadniajac to faktem
braku przepetnienia rejestru znakéw towarowych.

% 8. Kepitiski, Nowa ustawa. ..., s. 78=79; M. Modtzejewska, Znaczenie pian w regulagji prawnej nakdw
towarowych, PUG 1985, nr 7, s. 191.
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mnie w sposob skrétowy w innym miejscu™, prawo z rejestracii jest zacho-
wane dzigki kazdemu uzywaniu znaku w zwigzku z towarem. Znajduje to
wyraz w nakladaniu oznaczenia na towar, opakowaniu lub wprowadzaniu
tak oznaczonego towaru do obrotu, jak réwniez w reklamie towaréw i do-
tyczacej ich korespondencji handlowej, jezeli przecigtny odbiorca kojarzy
dane oznaczenie z konkretnym towarem na rynku. Praktyczna
réznica miedzy obydwoma stanowiskami polega na odmiennym znaczeniu
przypisywanym samoistnej reklamie towaréw oraz odnoszacej si¢ do nich
korespondencji handlowej. Inaczej niz zwolennicy pierwszego stanowiska
uwazam, ze reklama oraz korespondencja handlowa, jezeli nie towarzyszy
im réwnoczesna lub nieznacznie przesunigta w czasie obecnos$é towaru
na rynku laczonego z oznaczeniem reklamowanym badz tez wykorzysty-
wanym w korespondencji, nie pozwala zachowa¢ prawa z rejestracji znaku
towarowego.

Poglad, ktory krytykuje, opiera si¢ na argumencie natury normatywne;j.
Ustawodawca postuzyt si¢ w art. 28 okresleniem ,,uzywanie znaku towa-
rowego”, co moze sugerowaé w $wietle wykladni jezykowej, ze to okre-
$lenie obejmuje wszystkie formy wymienione w art. 13. Jednakze do od-
miennych wnioskéw dochodzi sig, stosujac reguly wykladni systemowej,
art. 13 okresdla bowiem, ktére formy uzywania znaku stanowia tres¢ prawa
z rejestraciji, a w zwigzku z art. 19, ktére formy uzywane stanowia naru-
szenie tego prawa. Artykul 23 rozciaga si¢ natomiast na te wszystkie
formy uzywania, ktére pozwalaja zachowa ¢ prawo z rejestracji znaku
towarowego. Uwzglednienie funkcji instytucji obowiazku uzywania znaku
towarowego prowadzi niewatpliwie do wniosku o wezszym katalogu form
uzywania w art. 28 w poréwnaniu z zachowaniem opisanym w art. 13.
Uznanie, jak to czynia autorzy opowiadajacy si¢ za pierwszym stanowi-
skiem, ze uzywanie znaku w kazdej z form opisanych wart. 13 czyni zados¢
obowiazkowi z art. 28, jest rownoznaczne z niezrealizowaniem celow, kto-
re ma urzeczywistnia¢ w zamierzeniu ustawodawcy omawiana instytucja,
tj. wymuszac rzeczywiste uzywanie znaku oraz eliminowac z rejestru znaki,
ktore zostaly zarejestrowane w celu uniemozliwienia ich rejestrowania lub
uzywania przez konkurencyjne przedsigbiorstwo. Znak towarowy realizuje
swoje funkcje w interesie przedsigbiorstwa i konsumentéw dopiero wtedy,
gdy pozostaje w uchwytnym dla potencjalnego odbiorcy zwiazku z okre-
slonym towarem. Dlatego powinien by¢ uzywany w produkcji lub dys-
trybucji towaréw. Nadanie reklamie badZ tez korespondencji handlowej,
w oderwaniu od produkciji i zbytu, waloru czynnosci spelniajacej wymogi

% R. Skubisz, Nowa ustawa. .., s. 183.
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z art. 28 oznaczaloby w praktyce, ze wielu uprawnionych z tytutu rejestra-
cji, nie prowadzac dzialalnosci produkeyjnej lub handlowej w odniesieniu
do zarejestrowanych towarow, mogloby skutecznie blokowac rejestracje
lub uzywanie danego oznaczenia przez inne przedsi¢biorstwo. Jedynym
skutkiem wprowadzenia do ustawodawstwa omawianego obowiazku byt-
by wzrost dochodéw przedsi¢biorstw prowadzacych reklame, co nie ma
przeciez spolecznego znaczenia.

Wyzej przedstawione stanowisko znajduje rowniez oparcie w prakty-
ce krajow zachodnich. Ustawodawstwo obce najczesciej nie okredla, jakie
formy uzywania czynia zado$¢ dyskutowanemu obowigzkowi, natomiast
orzecznictwo 1 nauka prawa tych krajow réznicuja miedzy uprawnieniami
przyznanymi wylacznie uprawnionemu a tymi, ktére pozwalaja zachowac
prawo z rejestracji znaku towarowego. Pewng przewage zdobywa kon-
cepcja, ktora mozna uznac za zbiezna ze stanowiskiem reprezentowanym
w niniejszej rozprawie®. W krajach socjalistycznych panuje poglad, ktory
uznalem za nietrafny®'.

By¢ moze Zle si¢ stalo, Zze ustawa nie okreslata jednoznacznie sposo-
bu rozumienia pojecia uzywania znaku towarowego w art. 28. Kwestia ta
pojawila si¢ wprawdzie w toku prac nad ustawa, zwrécono jednak uwage,
ze ustalenie katalogu form, ktére pozwalaja zachowa¢ prawo, nalezy po-
zostawi¢ orzecznictwu i doktrynie prawa. Uzywanie znaku musi odbywac
si¢ w powaznych rozmiarach. Ustawa nie statuuje tego wymogu wyraznie,
lecz sam fakt nalozenia na uprawnionego obowiazku uzywania zaklada
jego istnienie. Zakres uzywania ustala si¢ na podstawie miernikdéw subiek-
tywnych odnoszacych si¢ do przedsi¢biorstwa osoby fizycznej lub prawne;
uprawnionej z tytulu rejestracji.

Znak towarowy musi by¢ uzywany w sposob, ktory pozwala odbiorcom
identyfikowac towar ze znakiem. I tak nie moze by¢ uznane za wykonywa-
nie omawianego obowigzku oznaczanie znakiem produktéow przekazywa-
nych w ramach jednego przedsi¢biorstwa z jednego zakladu do drugiego,
chociazby zlokalizowanych w réznych miejscowosciach, jezeli dany znak
jest usuwany przed udostepnieniem towaru publicznosci.

Wprawdzie u.z.t. milczy w tej kwestii, ale zgodnie z praktyka innych
krajow nalezy przyjac, ze uzywanie znaku towarowego przez licencjobior-
ce (uzytkownika) zalicza si¢ osobie uprawnionej z tytutu rejestracji®’. Pew-

% Por. np. G. Schricket, Der Benutzungszwang. .., s. 18; K.H. Fezet, Der Benutzungszwang. .., s. 16 i n.
1 Zob. obszernie: A. Vida, Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Idinder, Koln—Betlin—
Bonn-Munchen 1987, s. 74 i n.

627 wielu: G. Schricket, Der Benutzungszwang. .., s. 21 i n.; K. Fezet, Der Benutzungszwang. .., s. 74;
P. Mathély, Le droit..., s. 438 i n.
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nym oparciem normatywnym dla tej tezy jest art. 17 u.z.t., ktory zaklada,
ze uzywanie znaku przez licencjobiorcg nie wprowadza w blad konsu-
mentow co do pochodzenia towaru. Uznaje si¢ zatem, ze towary (ustugi)
oznaczone przez licencjobiorce pochodza z tego samego Zrédla co towary
licencjobiorcy®.

C. Termin podjecia uzywania oraz miejsca uzywania

Prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jezeli uprawniony nie uzy-
wa tego znaku w Polsce w okresie kolejnych trzech lat (art. 28 ust. 1). Nie-
uzywanie znaku w okresie trzech kolejnych lat w wyzej okreslonych formach
1 zakresie przez uprawnionego z rejestracji lub licencjobiorce (uzytkowni-
ka) powoduje wygasnigcie prawa. W sytuacji, gdy w dacie rejestracji znak
nie jest uzywany w przewidziany sposob, termin trzech lat rozpoczyna si¢
w tej dacie. Jezeli uprawniony, uzywajac znaku w dacie rejestracii, zaprzestaje
w okresie pozniejszym jego uzywania, to termin ten biegnie od dnia zaprze-
stania uzywania. Podjecie uzywania w wymaganej formie i zakresie przery-
wa bieg terminu, a zaprzestanie uzywania rozpoczyna jego bieg od nowa.
W przypadku oznaczen zarejestrowanych przed data wejscia w zycie ustawy
termin trzech lat biegnie od 1 lipca 1985 1. (art. 60 ust. 2 pkt 3).

Prawo z rejestracji wygasa jednak dopiero wtedy, gdy UP wyda decyzje
o wygasnieciu prawa (art. 26). Dlatego tez powstaje problem oceny przy-
padkéw podjecia uzywania znaku po uplywie dyskutowanego terminu,
a przed postawieniem odpowiedniego wniosku przez osobg legitymowana
(art. 30 ust. 11 2). Chodzi o to, czy podjecie uzywania uniemozliwia wyda-
nie decyzji 1 wygasnigcie prawa, czy tez jest juz bez znaczenia. Za pierwsza
mozliwoscia przemawia wzglad na interes przedsi¢biorstwa oraz konsu-
mentow. Podjecie uzywania sprawia, ze znak realizuje interesy wymienio-
nych podmiotéw. Stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce krajow
o bogatych tradycjach w dziedzinie znakéw towarowych.

Znak towarowy musi by¢ uzywany na obszarze Polski. Uzywanie danego
znaku na terytorium innych krajéw bez wyjatku nie czyni zado§¢ omawia-
nemu obowiazkowl, poniewaz Polska nie jest zwigzana jakakolwiek umowa,
ktora stawiataby na réwni uzywanie znaku w Polsce i w innych krajach. Uzy-
wanie odbywa si¢ na obszarze Polski, jezeli konsumenci na obszarze nasze-
go kraju wchodza w stycznos¢ z towarem z danym znakiem. Dlatego tez nie
stanowl wykonywania omawianego obowigzku uzywanie znaku jedynie dla
towaréw przeznaczonych na eksport. Znak towarowy jest wtedy uzywany,
czyli realizuje swoje funkgcje, juz poza obszarem Polski.

9 Tak: R. Skubisz, Nowa ustawa...,s. 183.
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D. Usprawiedliwienie nieuzywania znaku towarowego

Ustawa stanowi ogolnie, ze prawo z rejestracji nie wygasa, jezeli upraw-
niony wykaze, ze z usprawiedliwionych powodéw nie mogl uzywac znaku
towarowego (art. 28 ust. 3). Do okolicznosci, ktore usprawiedliwiaja nie-
wykonywanie obowiazku uzywania znaku towarowego, naleza zdarzenia
noszace cechy sily wyzszej (np. wojna, stan wojenny, powodz). Nalezy
réwniez usprawiedliwi¢ niewykonanie tego obowiazku w sytuacji uzywa-
nia oznaczenie dla towaréw eksportowych oraz wtedy, gdy warunkiem
uzyskania 1 utrzymania rejestracji w zagranicznym urzedzie patentowym
jest istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w UP PRL (ochro-
na znakow felle-guelle). Nie stanowig natomiast usprawiedliwienia wszelkie
klopoty gospodarcze osoby uprawnionej z tytulu rejestracji (np. trudnosci
surowcowe, odmowa banku udzielenia kredytu, spadek zatrudnienia, brak
nabywcow na towary).

Uprawniony z rejestracji nie moze uchyli¢ zarzutu nagannego zacho-
wania i zapobiec wygasnigciu prawa, powolujac si¢ na niewykonanie zo-
bowiazania wynikajacego z umowy licencyjnej, ma to bowiem znaczenie
tylko w stosunkach mi¢dzy stronami. Osoba, ktorej prawo wygasto, moze
wystapi¢ z wnioskiem o ponowne zarejestrowania znaku, chyba ze w mieg-
dzyczasie wplynelo zgloszenie z wezesniejszym pierwszenstwem do uzy-
skania prawa z rejestracji znaku towarowego. ,,Byly uprawniony” moze
dochodzi¢ odszkodowania od licencjobiorcy na podstawie art. 471 i n. k.c.

Zagraniczne osoby fizyczne 1 prawne sg zobowigzane na réwni z polski-
mi osobami fizycznymi i prawnymi do uzywania zarejestrowanego znaku to-
warowego. Dlatego obowiazek ten jest wykonany wowczas, gdy uprawnio-
ny z rejestracji uzywa znaku w toku prowadzonej przez siebie dziatalnoci
gospodarczej (produkeyjnej, handlowej lub ustugowej) na obszarze Polaki,
jak réwniez wtedy, gdy znak jest uzywany w Polsce przez licencjobiorce.
Rozstrzygnigcia wymaga problem, czy zagraniczna osoba fizyczna lub praw-
na moze powolac si¢ — obok okolicznosci wymienionych wyzej — na inne
powody usprawiedliwiajace nieuzywanie znaku. Chodzi w szczegdlnosci
o brak mozliwosci prawnych inwestowania w Polsce. W przypadku znakéw
zarejestrowanych dla towaréw lub ustug mieszczacych sie w pojeciu szeroko
rozumianej drobnej wytworczosci cudzoziemiec nie moze uwolni¢ si¢ od
zarzutu niewykonania obowigzku uzywania znaku, powolujac si¢ na wskaza-
ng przeszkode prawna. Osoby te mogg bowiem w tej dziedzinie bezposred-
nio samodzielnie prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza w Polsce na podstawie
ustawy z 6 lipca 1982 1. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL dzia-
talno$ci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczosci przez zagraniczne
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osoby prawne i fizyczne®. Zagraniczna osoba prawna lub fizyczna moze
natomiast usprawiedliwi¢ niewykonanie omawianego obowigzku w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug niewchodzacych w obreb pojecia drobnej wy-
tworczosci. Ustawa z 23 kwietnia 1986 r. o spotkach z udziatem zagranicz-
nym® dopuszcza bowiem dziatalno$¢ gospodatcza cudzoziemcdw w innych
dziedzinach niz drobna wytwoérczosé jedynie w ramach spotki z polskim
przedsiebiorstwem. Zagraniczna osoba fizyczna i prawna nie moze nato-
miast prowadzi¢ tej dziatalnosci samodzielnie.

Cudzoziemiec moze uwolni¢ si¢ dwojako od zarzutu niewykonania
omawianego obowigzku w innych dziedzinach niz drobna wytworczosc.
Po pierwsze, poprzez oferte udzielenia licencji na uzywanie znaku towa-
rowego podmiotowi dzialajacemu w Polsce na warunkach zgodnych z za-
sadami obowiazujacymi w Polsce. Po drugie, poprzez oferte sprzedazy
towaréw ze znakiem podmiotowi dzialajacemu w Polsce na warunkach
przyjetych w obrocie. W tym wypadku ofercie powinna towarzyszy¢ rekla-
ma w §rodkach masowego przekazu. Reklama ma znaczenie jako element
stanu faktycznego, ktory to stan faktyczny dopiero jako calos¢ rozstrzyga
o usprawiedliwieniu nieuzywania znaku i zachowaniu prawa z rejestracji®.
W obydwu przypadkach nalezy wystapic z oferta w terminie trzech lat od
zarejestrowania znaku i ponawiac ja regularnie w niezbyt diugich odste-
pach czasu. Tylko wtedy oferta ma charakter powazny i sktania do opinii,
ze uprawniony z rejestracji dotozyl staran w dazeniu do rzeczywistego
uzywania znaku towarowego.

E. Pozostale kwestie

Wydaje sig, ze rygor instytucji z art. 28 bedzie przyczyna podejmowania
préb obejscia obowiazku uzywania. Przykladem takiego dzialania moze
by¢ wnoszenie do UP przez dotychczas uprawnionego zgloszenia tego
samego oznaczenie dla tych samych towaréw przed wygasnigciem prawa
badz jeszcze w trzyletnim okresie nieuzywania znaku, badz tez poézniej,
ale jeszcze przed postawieniem wniosku o wydanie decyzji o wygasnigciu

#°Tj. Dz.U. 1985, nr 13, poz. 50.

% Dz.U. nr 17, poz. 88.

% M. Kepiaski (Nowo ustawa. .., s. 79) pojeciem uzywania znaku obejmuje reklame, ktora ma na celu
»tzeczywiste wprowadzenie towaréw do obrotu [...] Poza faktem prowadzenia reklamy wlasciciel
znaku powinien zatem udowodnié, ze przedsi¢bral wszystkie niezbedne kroki, aby moéc towar
wprowadzi¢ do obrotu”. W moim przekonaniu udowodnienie faktu reklamy oraz innych dzialan
zmierzajacych do wprowadzenia towaru do obrotu stuzy w rzeczywistosci usprawiedliwieniu
niewykonywania obowiazku przewidzianego w art. 28. Nie stanowia przeciez uzywania znaku
towarowego takie dzialania, jak m.in. ubieganie si¢ o zezwolenie na sprzedaz lekéw, uzyskanie
licencji przez centrale handlu zagranicznego.
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prawa z rejestraciji (art. 26 w zw. z art. 25 pkt 3). W powyzszej sytuacji pro-
wadzenie postgpowania administracyjnego jest bezprzedmiotowe. Wnio-
sek taki winien by¢ odrzucony lub powinno nastapi¢ umorzenie postepo-
wania, gdyz decyzja wydana w omawianym stanie faktycznym podlegataby
uchyleniu jako niewazna (art. 137 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 37 u.z.t.). Po-
nowne wszczecie postepowania rejestracyjnego w sprawie rozstrzygnietej
uprzednio decyzjq ostateczna moze mie¢ miejsce tylko w razie uchylenia
lub zmiany tej decyzji przez organ administracji padstwowej®’. Jezeli jed-
nak zglaszajacy ubiega si¢ o zarejestrowanie oznaczenia lub towaru réznia-
cego si¢ od juz zarejestrowanych w UP, powinien prowadzi¢ postgpowanie
rejestracyjne. Zaznaczy¢ trzeba takze, ze z chwilg wygasnigcia prawa znika
przeszkoda rejestracji (art. 9 ust. 1 pkt 1) i UP powinien rozpatrywac kazde
zgloszenie, w tym réwniez zgloszenie osoby, ktorej prawo zostalo uznane
za wygasle z powodu nieuzywania znaku towarowego.

Inny problem sprowadza si¢ do pytania, czy uzywanie oznaczenia zmie-
nionego w stosunku do zarejestrowanego pozwala zachowac prawo z re-
jestracji. Wprawdzie z ustawy plynie wniosek, Ze jedynie uzywanie zareje-
strowanego znaku w takiej postaci, w jakiej zostal on wpisany do rejestru,
czyni zado§¢ omawianemu obowigzkowi (art. 28 ust. 2), to jednak przyjaé
trzeba zgodnie z praktyka zagraniczna®, ze nieznaczne zmiany oznaczenia
niedostrzegane przez przecigtnego odbiorce sa bez znaczenia z punktu
widzenie zachowania prawa. Nie jest réwniez przeszkoda w zachowaniu
prawa zmiana cech towaru oznaczonego zarejestrowanym oznaczeniem,
jezeli pozostale cechy pozwalaja na stwierdzenie, ze jest to jeszcze towar
wymieniony w wykazie.

2. Obowigzek oznaczania towaréw znakami towarowymi

Od obowigzku uzywania znaku towarowego nalezy zdecydowanie od-
r6zni¢ obowiazek (przymus) oznaczania towarow znakami towarowymi.
Ten obowiazek polega na tym, ze przepisy prawa nakladaja na wszystkie lub
niektére podmioty gospodarcze obowiazek rejestracji znakow towarowych
dla wszystkich lub niektérych produkowanych lub zbywanych towardow,
a nastepnie oznaczanie kazdego egzemplarza wyrobu danym znakiem towa-
rowym. Cechg charakterystyczna jest zatem przymus oznaczania wszystkich
towaréw wychodzacych z danego przedsi¢biorstwa znakami towarowymi.
Dlatego tez dla tej kategorii oznaczent uzywa si¢ czesto okreslenia ,,znaki

7 Por. np. decyzje Komisji Odwotawczej przy UP PRL z dn. 22.06.1987 1., Odw. 1075/77, WiR
1978, nr 5.

6 Zamiast wiclu: G. Schricket, Der Benutzungszwang. .., s. 71 i n.; K-H. Fezet, Der Benutungszwang. . .,
s. 831in.
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towarowe obligatoryjne” w odréznieniu od tych wszystkich znakéw, ktorych
uzywanie jest zalezne od woli uprawnionego z rejestracii, a nazywanych zna-
kami fakultatywnymi. W odniesieniu do towardw, dla ktérych ustanowiono
obowiazek oznaczania znakami towarowymi, jest juz zbedne wprowadzenie
obowiazku uzywania znaku towarowego. Obowiazek (przymus) oznaczania
towaréw znakami idzie znacznie dalej niz instytucja obowigzku uzywania
znakéw towarowych. Skutkiem jego jest bowiem oznaczenie kazdego eg-
zemplarza towaru przeznaczonego dla innego podmiotu.

Obowigzek oznaczenia towaréw znakami wystepuje w mniejszej lub
wigkszej skali w bardzo wielu panistwach. Najogélniej mowiac, jego usta-
nowienie jest podyktowane dwiema racjami. Po pierwsze, w krajach so-
cjalistycznych, zwlaszcza w pierwszym okresie ich rozwoju, bylo rozpo-
wszechniane przekonanie, ze nalozenie na przedsigbiorstwa panstwowe,
spoldzielcze i inne osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza obowiazku
oznaczania towarow znakami zapewni wysoki poziom jakosciowy wyro-
béw pochodzacych od tych podmiotéw gospodarczych®. W kazdym przy-
padku dzigki znakowi, nawet gdy ma on charakter abstrakcyjny, mozna
bowiem stosunkowo tatwo zidentyfikowaé przedsiebiorstwo produkcyjne
lub handlowe. Dlatego tez uwazano, ze w obawie przed bardzo rozbudo-
wanymi sankcjami prawa karnego, administracyjnego przedsi¢biorstwa zo-
stang zmuszane do zapewnienia nalezytego poziomu towarow ze znakiem,
tzn. calej swojej produkcji. Jednakze doswiadczenia kilkudziesigciu ostat-
nich lat wykazaly, ze $rodki prawnokarne, administracyjnoprawne (m.in.
obowiazek oznaczenia towaréw znakami towarowymi) i inne nie moga by¢
skutecznym instrumentem zapewnienia wysokiej i statej jakosci produk-
tow. Prezentuje si¢ natomiast dos¢ czesto tezg, ze najlepszym instrumen-
tem wymuszania wysokiej jakosci wyrobow 1 ustug jest rynek, na ktérym
rywalizuje o wzgledy klienteli kilka przedsigbiorstw oferujacych takie same
lub substytucyjne produkty i ustugi™. Po drugie, ze wzgledow spotecznych
(np. zdrowotnych) jest niezbedne dotaczenie do produktéw informacji
pozwalajacych zidentyfikowaé przedsigbiorstwo produkcyjne lub handlo-
we. Chodzi o takie produkty, jak $rodki Zzywnosci, farmaceutyki, materialy
wybuchowe itd. W odniesieniu do tych grup produktéw obowigzuja naj-
czgsciej przepisy regulujace szczegbéltowo, jakie dane powinien zawieraé
produkt, aby mégl by¢ dopuszczony do obrotu. W odniesieniu do niekto-
rych grup towarowych (np. owocoéw cytrusowych) wystarczy umieszczenie

% Zob. J. Dan, Die Bedentung des Warenzeichens in der sozialistischen Wirtschaft, [w:| Gewerblicher Rechts schuty;
in Ost und West, Referste bei der Tagung des Inatituts fiir Octrecht, Minchen 16-19.01.1966, s. 95, 99-104.
0 Na przyktad: J. Koczanowski, Rola gnakdw. .., s. 284.
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znaku towarowego. Wzrost znaczenia ruchu konsumenckiego w krajach
zachodnich doprowadzil m.in. do bardzo powaznego zredukowania tej
roli znaku towarowego i wyroby dopuszczone do obrotu musza zawieraé
bardzo szczegdlowe informacje o produkcie i jego producencie (zbywcy).

Ustawa z 1963 r. zawierala delegacje dla Rady Ministrow do wydawania
przepisow uzalezniajacych wprowadzenie do obrotu okreslonych towa-
réw od opatrzenia ich zarejestrowanym w UP znakiem towarowym (art. 2
ust. 1). Rada Ministréw mogla upowazni¢ do wydawania takich przepisow
wlasciwych ministréw (art. 2 ust. 2). Powolany przepis nie mial wigkszego
praktycznego znaczenia, jednakze mogt stanowi¢ argument na rzecz po-
gladu o obowiazywaniu zarzadzenia Przewodniczacego PKPG z 11 listo-
pada 1954 r. w sprawie oznaczania znakami towarowymi artykulow prze-
znaczonych do obrotu w kraju oraz uzywania i zglaszania do rejestracji
tych znakow przez przedsigbiorstwa gospodarki uspotecznionej”.

Ustawa z 1985 1. nie zawiera delegacji do wydawania przepiséw na-
ktadajacych na podmioty gospodarcze obowiazku (przymusu) oznaczania
towarow znakiem towarowym. Pozwala to na stwierdzenie, ze w sposdb
dorozumiany zostalo uchylone wyzej wymienione zarzadzenie PKPG,
ktore zreszta nigdy nie uzyskalo w praktyce wigkszego znaczenia. Pro-
blem wprowadzenia do ustawy podstawy prawnej do wydawania przepi-
séw nakladajacych na podmioty gospodarcze omawianego obowiazku nie
byl zasadniczo dyskutowany w toku prac nad ustawg z 1985 1., zostal bo-
wiem zaaprobowany poglad, ze znaki towarowe w Polsce powinny mie¢
charakter fakultatywny. Wydaje sig¢, ze przyczyn tego stanowiska nalezy
doszukiwac si¢ w dotychczasowych negatywnych doswiadczeniach maja-
cych na celu podnoszenie jako$ci produktéw srodkami administracyjnymi
oraz w fakcie reformowania gospodarki w sposéb uwzgledniajacy w po-
waznym stopniu instrumenty rynkowe.

Inne obowiazujace de lege lata ustawy nie zawieraja tez podstawy do
wydawania przepisow nakladajacych omawiany obowigzek oraz nie na-
ktadaja bezposrednio tego obowiazku. A zatem wszystkie znaki towarowe
w Polsce maja charakter fakultatywny. Nie budzi watpliwosci, ze taki stan
rzeczy powinien by¢ utrzymany takze w przysztosci.

3. Obowigzek uiszczania optat okresowych

Ustawa o znakach towarowych, tak jak ustawy innych krajow w dzie-
dzinie znakéw towarowych, ustanawia obowiazek uiszczania oplat okre-
sowych jako warunek powstania oraz zachowania prawa z rejestracji znaku

" M.P. 1954, nr 114, poz. 1633.



102 ROZDZIAL II. PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

towarowego (art. 55 w zw. z § 10 i n. rozporzadzenia RM). Wprowadze-
nie tych oplat jest podyktowane nastgpujacymi racjami. Chodzi przede
wszystkim o pokrycie w mozliwie duzym stopniu kosztéw funkcjonowania
UP. Ponadto obowiazek ponoszenia optat moze zmusza¢ do rezygnowa-
nia z utrzymywania rejestracji znaku towarowego, gdy efekty ekonomicz-
ne uzywania znaku sa niewielkie, lub tez zachg¢caé do zintensyfikowania
uzywania znaku w celu podniesienia oplacalnosci jego ochrony prawne;j.
Powolane przepisy pozwalajg na przeprowadzenie podzialu oplat okre-
sowych na dwie grupy: za pierwszy i za dalsze okresy ochrony. Uiszcze-
nie oplaty za pierwszy okres ochrony stanowi przestanke wydania decyzji
o rejestracji znaku towarowego, ktora konstytuuje wylaczne prawo uzywa-
nia znaku towarowego (art. 44). Oplate za pierwszy okres ochrony wno-
si zglaszajacy, natomiast kolejne oplaty okresowe pochodzg juz od
uprawnionego do znaku towarowego i dlatego ich uiszczenie nalezy
kwalifikowaé jako obowiazki zwigzane z prawem z rejestracji. Nieuiszcze-
nie oplaty okresowej w przewidzianych terminach powoduje wygasnigcie
prawa w ostatnim dniu poprzedniego, dziesigcioletniego okresu ochrony
(art. 25 pkt 1 w zw. z art. 26 u.t.z.). W przeciwienstwie do ustawodawstwa
wynalazczego nie jest dopuszczalne przywrocenie uchybionego terminu
do uiszczania oplaty okresowej. Praktyczne skutki tego stanowiska nie sa
zbyt dokuczliwe dla oséb, ktérych prawa wygasty z powodu nieuiszczenia
oplaty okresowej w terminie. W przeciwienistwie do ochrony prawnej wy-
nalazkow istnieje mozliwo$¢ ponownej rejestracji znaku.

§ 6. Ustanie prawa

1. Wygasnigcie prawa

Ustawa przewiduje dwa sposoby wygasniecia prawa z rejestracji zna-
ku towarowego: wygasniecie i uniewaznienie. Problematyka uniewaznienia
jest omowiona w dalszych partiach niniejszego rozdzialu™. W tym miejscu
przedstawiam kwesti¢ wygasniecia tego prawa. Stosownie do art. 25 prawo
z rejestracji znaku towarowego wygasa wskutek zrealizowania wymienionych
w nim okolicznosci. Przepis art. 26 u.z.t. uzaleznia jednak wygasniecie prawa
—w przypadku opisanych w art. 25 pkt 2—-5 — od wydania decyzji administra-
cyjnej. Decyzja administracyjna jest zatem w tych przypadkach koniecznym
elementem zdarzenia prawnego, z ktérym ustawa taczy wygasnigcie prawa.

Zgodnie z art. 25 prawo z rejestracji wygasa w nastepujacych okolicz-
nosciach:

2 Por. p. 2 niniejszego paragrafu.
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1. Uplyw okresu ochrony. Prawo wygasa w ostatnim dniu dziesigcio-
letniego, dwudziestoletniego, trzydziestoletniego itp. okresu ochrony, po-
czawszy od dnia zgloszenia znaku w UP w celu rejestracji. Wygasniecie
nastepuje ex lge, nie wydaje si¢ decyzji o wygasnieciu prawa’.

2. Zrzeczenie si¢ prawa przez uprawnionego z tytulu rejestraciji znaku
towarowego. Szczegdlowo zrzeczenie si¢ prawa z rejestracji znaku towa-
rowego jest uregulowane w art. 27 u.z.t. Najwazniejszym elementem sta-
nu faktycznego uregulowanego w cytowanym przepisie jest o§wiadczenie
woli uprawnionego z tytulu rejestracji. Powinno by¢ ono ztozone w for-
mie pisemnej (forma ad probotionem). Zlozenie oswiadczenia nastepuje wo-
bec UP, ktéry nie staje si¢ jednak strona czynnosci prawnej. Jest to zatem
jednostronna czynno$¢ prawna. Zrzeczenie moze dotyczy¢ calego prawa
z rejestracji lub tylko jego czedci. Z czeSciowym zrzeczeniem si¢ prawa
mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku zawezenia — zgodnie
z art. 46 u.z.t. — przez uprawnionego wykazu towardw, dla ktérych znak
zostal zarejestrowany. Nie jest natomiast dopuszczalne czesciowe zrzecze-
nie si¢ prawa z rejestracji poprzez ograniczenie jego zakresu terytorialne-
go lub poprzez zmodyfikowanie oznaczenia. Pierwsze postgpowanie jest
niedopuszczalne w §wietle art. 13 ust. 1 u.z.t., ktéry przewiduje, ze prawo
z rejestracji musi rozciagac si¢ na obszar calego panstwa. Drugie dziatanie
jest expressis verbis zakazane przez norme art. 46 u.z.t. Do zrzeczenia si¢ jest
potrzebna zgoda oséb, ktérych prawa sa ujawnione w rejestrze znakéw to-
warowych, a zrzeczenie mogloby spowodowac¢ dla nich niekorzystne skut-
ki. Do grupy tych oséb naleza: licencjobiorca (wylaczny i niewylaczny),
uzytkownik prawa z rejestracji, zastawca itp. Catkowite zrzeczenie si¢ pra-
wa wywoluje zawsze niekorzystne skutki dla wymienionych oséb i dlatego
konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionych oséb w kazdym przypadku
ztzeczenia si¢ prawa z rejestracji przez uprawnionego. Przy cze$ciowym
zrzeczeniu si¢ zgoda ta jest konieczna tylko wtedy, gdy wymienionym oso-
bom przystugujq prawa w czesci, ktora jest przedmiotem zrzeczenia sie.
Zgoda 0s6b trzecich powinna by¢ wyrazona w formie pisemnej (forma ad
probationem — art. 74 k.c.). Brak zgody oznacza, ze nie nastgpuje zrzeczenie
si¢ prawa z rejestracii. Jezeli prawa osob trzecich nie sa wpisane do rejestru
znakow towarowych, to zgoda nie jest potrzebna do zrzeczenia si¢ prawa
z rejestracjl. W razie wygasnigcia prawa osobom tym moga przystugiwaé
roszczenia na podstawie art. 471 i n. k.c. Oswiadczenie woli uprawnione-
go z tytulu rejestracji znaku, jak réwniez ewentualnie zgoda oséb trzecich

> Por. jednak tresé § 26 ust. 2 pkt 3 zarzadzenia Prezesa UP.
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zlozona w wymaganej formie stanowig podstawe wydania decyzji UP
o wygasnigciu prawa z rejestracji znaku towarowego’.

3. Nieuzywanie znaku. Chodzi o wygasnigcie prawa wskutek niewyko-
nania obowigzku uzywania znaku towarowego stosownie do art. 28 u.z.t.
Problem ten zostal obszernie oméwiony w innym fragmencie niniejszego
rozdziatu™.

4. Utrata przez znak towarowy dostatecznych znamion odrézniajacych.
Znak towarowy traci znamiona odrézniajace (ulega degeneracii) w przy-
padku, gdy przeksztalca si¢ w nazwe produktu, dla wyrdznienia ktore-
go zostal uprzednio zarejestrowany w UP. Ten proces jest zakoniczony,
gdy w opinii odbiorcéw towaréw znak juz nie wskazuje (anonimowo lub
imiennie) na pochodzenie towaru z okreslonego przedsi¢cbiorstwa, lecz
okresla produkt jako taki. Nie mozna uzna¢ procesu degeneracji znaku
za zakonczony, jezeli powazna cz¢$¢ odbiorcéw uwaza — $wiadomie lub
nies§wiadomie — dane oznaczenie za znak towarowy. W art. 25 pkt 4 u.z.t.
znalazta wyraz obiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego:
pierwszorzedne znaczenie majq opinie odbiorcow towardw; zachowanie
si¢ innych o0so6b jest tylko pomocnicza wskazéwka. Ustawodawca nie przy-
jal natomiast subiektywnej teorii, zgodnie z ktéra decydujace znaczenie
dla uznania, ze znak towarowy stal si¢ nazwa rodzajowa, ma zachowanie
uprawnionego i dopoki traktuje on oznaczenie jako znak towarowy, nie
mozna uznaé jego degeneracji’.

5. Zaprzestanie przez uprawnionego z tytulu rejestracji znaku towaro-
wego dziatalnosci gospodarczej. Prawo z rejestracji wygasa, gdy uprawnio-
ny zaprzestal catkowicie dziatalno$ci gospodarczej badz tez tak zmienil jej
przedmiot, ze towary (ustugi), dla ktoérych uzyskatl rejestracie, znalazly si¢
poza przedmiotem tej dzialalnosci. Przejsciowe zaprzestanie dzialalnosci
lub jej zmiana nie powoduje wygasnigcia prawa z rejestracji z uwagi na
art. 25 pkt 5, moze to jednak doprowadzi¢ do wydania decyzji o wygasnie-
ciu prawa ze wzgledu na niewykonanie obowiazku uzywania znaku towaro-
wego. Z faktycznym przerwaniem dziatalnosci gospodarczej nalezy zréw-
naé¢ pozbawienie uprawnien do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

W wyzej wymienionych w p. 25 przypadkach prawo z rejestracji wyga-
sa, jezeli zostata wydana decyzja administracyjna o wygasnieciu prawa. Do

™ Problematyka zrzeczenia si¢ prawa z rejestracji znaku towarowego przedstawia si¢ analogicznie
do zrzeczenia si¢ patentu. Dlatego aktualne sa uwagi |. Szwai, Zrgeczenie sig patentn lub prawa ochronnego,
[w:] Z zagadniert prawn materialnego i procesowego, Lublin 1988, s. 110 i n.

5§ 5 p. 1 niniejszego rozdziatu.

76 Por. réwniez glose R. Skubisza do wyroku Sadu Najwyzszego z dn. 29.09.1984 1., s. 136-137.
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czasu jej wydania prawo z rejestracji istnieje nadal pomimo zrealizowania
podstawy wygasniecia prawa. I odwrotnie, wydanie tej decyzji, chociaz nie
ziScila si¢ jedna z podstaw wymienionych w art. 25 pkt 2-5, powoduje
wygadniecie prawa.

W swietle przyjetej w niniejszej rozprawie koncepcji decyzji konstytu-
tywnej’’ decyzja o wygasnigciu prawa z rejestracji ma charakter konstytu-
tywny. Jest jedynym elementem stanu faktycznego, z ktorym ustawa taczy
skutek w postaci ustania prawa. Okolicznosci opisane w art. 25 pkt 2-5 sa
tylko przestankami tej decyzji, natomiast nie stanowig elementow réwno-
rzednych aktowi administracyjnemu. Teza o konstytutywnym charakterze
tej decyzji znajduje mocne oparcie w fakcie zréznicowania sytuacji opi-
sanych w art. 25 pkt 11 art. 25 pkt 2-5 u.z.t. Skoro w pierwszej sytuacji
jedynym elementem zdarzenia, ktérego realizacja powoduje wygasniecie
prawa, jest uplyw okresu ochrony, a w pozostalych przypadkach do wy-
wolania tego skutku konieczne jest wydanie decyzji o wygasnigciu prawa,
to decyzja ta moze mie¢ tylko charakter konstytutywny. Znacznie trudniej
jest wykazad, ze jest ona jedynym elementem stanu faktycznego, ktéry wy-
woluje wygasniecie prawa. Interpretacja jezykowa nie dostarcza bowiem
przekonywajacych argumentéw na rzecz tego pogladu. Jezeli jednak sko-
rzysta si¢ z systemowej wykladni, to prezentowane stanowisko znajduje
oparcie w obowigzujacej w prawie polskim zasadzie pewnosci prawa (bez-
pieczenistwa obrotu prawnego). Zasada ta jest przeciez w znacznie pelniej-
szym stopniu realizowana w przypadku, gdy decyzja administracyjna jest
jedynym, a nie jednym z kilku elementéw dyskutowanego stanu faktycz-
nego. Wreszcie wskazac trzeba, ze poglad upatrujacy w decyzji administra-
cyjnej jedyne zrédlo wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego
znajduje coraz szersze uznanie takze na gruncie obcych systeméw prawa’.

Decyzja o wygadnieciu prawa z rejestracji wywoluje skutki ex zune, tzn.
od daty, w ktorej zrealizowala si¢ okreslona podstawa wygasniecia prawa.
Jezeli jednak UP nie okreslit w decyzji wyraznie daty danego zdarzenia (np.
utraty dostatecznych znamion odrézniajacych), prawo z rejestracji wyga-
sa w dniu jej wydania; decyzja o wygasnigciu prawa z rejestracji wywiera
skutki ex nune. Decyzja UP o wygasnigciu prawa jest podstawa dokonania
odpowiedniego wpisu w rejestrze znakéw towarowych (§ 26 ust. 2 pkt 3
zd. 1 zarzadzenia). Nalezy od niej odrézni¢ decyzje wydawana w razie wy-
gadnigcia prawa wskutek uplywu okresu ochrony (§ 26 ust. 2 pkt 3 zd. 2

7 Por. § 1 p. 3 niniejszego rozdziatu.
78 Por. na ten temat: S. Jeckermeier, Die Lischungsklage ine Markenrecht, Koln—Betlin—-Bonn—Miinchen
1983, s. 78-81, 93-95.
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zarzadzenia). Ma ona charakter deklaratoryjny i stuzy jedynie jako pod-
stawa dokonania wpisu w rejestrze znakoéw towarowych. Rowniez wpis
w rejestrze znakéw towarowych o wygasnigciu prawa (§ 26 ust. 2 pkt 3
zarzadzadzenia w zw. z art. 54 ust. 4 u.z.t.) oraz ogloszenie tego wygasnie-
cia w ,,Wiadomosciach Urzedu Patentowego™ (art. 56 pkt 5 u.z.t.) sq bez
znaczenia z punktu widzenia samego skutku prawnego ustania prawa; ich
znaczenie wyczerpuje si¢ z chwilg poinformowania konsumenta o wyga-
$nigciu prawa z rejestracji.

Sprawy wymienione w art. 24 pkt 4 1 5 u.z.t. UP rozstrzyga w postepo-
waniu spornym (art. 49 ust. 1 pkt 2). W sprawach tych UP orzeka w trybie
1 na zasadach okreslonych w przepisach art. 115 ust. 21 116 u.w. oraz
§ 6573 rozporzadzenia Rady Ministréw z 29 czerwca 1984 r. w sprawie
projektéw wynalazczych™. Natomiast uznanie prawa ze wygaste z powo-
du nieuzywania znaku towarowego odbywa si¢ w trybie i na zasadach zwy-
klego postgpowania administracyjnego. Przepis art. 49 nie odsyta bowiem
tych spraw do trybu postgpowania spornego. Wydaje sig, Ze nie jest to
rozwiazanie najszczesliwsze. Uprawniony z tytulu rejestracji znaku moze
bowiem przedstawi¢ wszystkie argumenty na rzecz zachowania prawa
z rejestracji dopiero w drugiej instancji w toku rozpatrywania sprawy przez
Komisje Odwolawcza przy UP.

Z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygaste moze wystapic
kazdy, kto ma w tym interes prawny. Poniewaz postgpowanie o uznanie
prawa z rejestracji stanowi szczegolne postepowanie administracyjne, mia-
rodajne jest ujecie interesu prawnego w rozumieniu k.p.c. Problem ten
jest bardzo sporny w nauce prawa administracyjnego. Obok stanowiska
uzalezniajacego wszczecie postgpowania od wykazania interesu material-
noprawnego® reprezentowany jest poglad, w mysl ktérego do wszczecia
tego postgpowania wystarczy subicktywny interes wnioskodawcy®. Wy-
daje si¢, ze przewaza pierwsze rozumienie interesu prawnego. Ustawa do-
starcza dodatkowego argumentu na rzecz tego pogladu. Wymog interesu
prawnego przy wszczeciu postepowania jest ustanowiony w art. 30, ktory
niewatpliwie ma charakter materialnoprawny. Interes prawny w uznaniu
za wygaslte prawa z rejestraciji znaku towarowego maja w szczegélnosci:

" Dz.U. 1984, nr 33, poz. 243.

8 Por. np. J. Filipek, Strona w postgpowanin administracyjnyn, PiP 1979, nr 11, s. 44 i n.; W. Dawidowicz,
Postgpowanie administracyjne. Zarys wykladn, Warszawa 1983, s. 137 1 n.; J. Borkowski, ]. Jendroska,
R. Orzechowski, A. Zielinski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarg, red. ]. Borkowski,
Warszawa 1985, s. 112—-113.

81 Pot. np. Z. Janowicz, Ogdlne postgpowanie administracyne, Poznan 1978, s. 95; idem, Postgpowanie
administracyjne, Poznan 1982, s. 11.
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1) pozwany o naruszenie prawa z rejestracji znaku; 2) osoba, ktérej wnio-
sek o ustalenie przez UP, ze mi¢dzy zarejestrowanym znakiem towarowym
a znakiem, ktérego uzywa lub zamierza uzywacd, nie zachodzi podobien-
stwo grozace naruszeniem prawa z rejestracii, zostal oddalony (art. 22);
3) licencjobiorca.

Czynnie legitymowanymi do wystepowania z wnioskiem o uznanie pra-
wa z rejestracji za wygaste sa Prokurator Generalny i Prezes UP (art. 30
ust. 2). Przestanka wszczgcia postgpowania przez wymienione organy
jest wykazanie interesu spolecznego. Wystepowanie tego interesu nalezy
stwierdzi¢ w kazdym wypadku realizacji przypadkéw okreslanych w art. 25
pkt 2-5 u.z.t. Oceny, czy interes spoleczny wymaga wszczgcia postgpowa-
nia, dokonuja samodzielnie Prokurator Generalny oraz Prezes UP.

2. Uniewaznienie prawa

Celem badania przeprowadzonego w toku postgpowanie rejestracyjnego
jest sprawdzenie, czy zostaly spelnione wszystkie warunki, od ktérych uza-
leznia si¢ powstanie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zdarza si¢ jednak
niekiedy wydanie przez UP decyzji o rejestracji 1 tym samym kreowanie pra-
wa do znaku towarowego pomimo niezrealizowania ustawowych warunkdw
rejestracji. Utrzymywanie w mocy takich praw jest sprzeczne z celami syste-
mu ochrony prawnej znakow towarowych. Dlatego tez powszechnie usta-
wodawstwo z tej dziedziny prawa zawiera przepisy ustanawiajace mozliwos¢
uniewaznienia prawa z tejestracji znaku towarowego®. Problem uniewaz-
nienia prawa z rejestracji znaku towarowego jest uregulowany w art. 29-31
u.z.t. Cytowane przepisy przewiduja wprawdzie mozliwosé uniewaznienia
prawa z rejestracji, ale w rzeczywistosci chodzi o dopuszczalno$¢ wydania
decyzji o uniewaznieniu prawa z rejestracii, ktorej skutkiem jest niewazno$é
(catkowita lub czgdciowa) tego prawa.

Prawo z rejestracji znaku towarowego moze by¢ uniewaznione, jezeli
nie byly spelnione ustawowe warunki rejestracji okreslone w art. 4, 6-9, 32
(art. 29). Przepis ten wymienia szczegétowo podstawy niewaznosci prawa.
Mozna je podzieli¢ na przedmiotowe (art. 4, 7-9) i podmiotowe (art. 0,
32). Nie naleza do ustawowych podstaw niewaznosci usterki o charakterze
proceduralnym dotyczace zgloszenia znaku towarowego 1 postgpowania
rejestracyjnego. Jednakze wady dokumentacji zgloszeniowej moga uza-
sadnia¢ wniosek o istnieniu podstaw przedmiotowych lub podmiotowych
uniewaznienia tego prawa. Na przyklad zamieszczenie w podaniu o za-
rejestrowanie znaku towarowego blednej informacji o rodzaju i zakresie

82 Na przyktad § 11 ustawy RFN.
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dzialalnos$ci gospodarczej uprawnionego z tytulu rejestracji upowaznia do
wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie (art. 29 w zw. z art. 6 ust. 1).
W art. 29 w katalogu przepisow, ktérym uchybienie moze powodowac
niewazno$¢ prawa z rejestracji, zabraklto art. 11-12 u.z.t. Rodzi si¢ zatem
pytanie, czy prawo z rejestracji udzielane z pogwalceniem wymienionych
przepisow moze by¢ uniewaznione. Nalezy zdecydowanie udzieli¢ odpo-
wiedzi twierdzacej. Podstawe wniosku o uniewaznienie bedzie stanowié
w zaleznosci od charakteru usterki stosowany wprost albo per analogiam
przepis art. 9. Jak wynika z art. 11 u.z.t., ustawowe warunki rejestracji zna-
ku powinny by¢ spelnione w dacie pierwszefstwa do uzyskania rejestracji
znaku towarowego. Uzyskanie przez zarejestrowany znak zdolnosci reje-
strowej po tej dacie (np. nabycie dostatecznych znamion odrézniajacych
w wyniku intensywnej reklamy) nie koryguje wadliwej decyzji o rejestraci,
a tym samym prawa do znaku towarowego. Oczywiscie osoba zaintereso-
wana uzyskaniem tego prawa moze dokona¢ ponownego zgloszenia i za-
rejestrowac dany znak w sposob prawidlowy. W tym miejscu nalezy wska-
za¢ ponownie, ze art. 31 u.z.t. ustanawia ochrone osob, ktére w dobrej
wierze zarejestrowaly swoje znaki pomimo niezrealizowania ustawowych
wymogow rejestracji, a od tej daty mingto wigcej niz pigc lat.

Stan faktyczny, w ktérym ustawa wigze skutek w postaci uniewaznia-
nia prawa, obejmuje obok jednego badz wigcej konkretnych przypadkow
braku ustawowych warunkéw rejestracji takze decyzje administracyjna.
Powstaje konieczno$¢ okreslenia jej charakteru. Chodzi o rozstrzygniecie,
czy jest to decyzja konstytutywna, czy tez deklaratoryjna. Zagadnienie to
w odniesieniu do patentu nalezy do najbardziej spornych w krajowej nauce
prawa wynalazczego®. Poniewaz istota problemu jest taka sama w prawie
znakow towarowych, kontrowersje tu sg aktualne réwniez w przypadku
decyzji, ktoéra uniewaznia prawo z rejestracji znaku towarowego. W moim
przekonaniu decyzja uniewazniajaca decyzj¢ o rejestracji znaku towarowe-
go, a tym samym prawo do tego oznaczenia, ma charakter konstytutyw-
ny. Jak bowiem wyzej przyjeto, decyzja jest konstytutywna, gdy wywoluje
powstanie, ustanie lub zmiang prawa podmiotowego™. W dyskutowanym

8 Zdaniem S. Sottysifiskiego (Licencie na korgystanie 3 cudzych rogwiqzar technicznych, Watrszawa 1970,
s. 230) oraz J. Szwai (Powstanie i ustanie praw wylacznych, [w:| Prawo wynalazeze, Warszawa 1978, s. 160)
decyzja o uniewaznieniu patentu ma charakter deklaratoryjny. P. Lisiecki, A. Szajkowski (Zasady
prawa wynalagezego, Warszawa 1973, s. 425) oraz S. Whodyka (Tryb postgpowania w sprawach wynalazezosei,
[w:] Prawo wynalageze, Warszawa 1978, s. 478) uwazaja, ze jest to decyzja konstytutywna, natomiast
J. Waluszewski (Uniewagnienie patentu..., s. 111-113) stoi na stanowisku, ze ta decyzja ma z punktu
widzenia prawa do patentu charakter deklaratoryjny, a z punktu widzenia prawa z patentu charakter
konstytutywny.

8 7Zob. § 1 p. 3 niniejszego rozdziatu.
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przypadku bez watpienia prawo z rejestracji znaku towarowego pozostaje
w mocy do chwili wydania odpowiedniej decyzji. Koniecznym elementem
stanu faktycznego uniewaznienia prawa z rejestracji jest wydanie decyzji
uniewazniajacej decyzje o rejestracji znaku towarowego. Ponadto w moim
przekonaniu decyzja administracyjna jest jedynym elementem konsty-
tuujacym prawo do znaku towarowego, dlatego tez konsekwentnie nalezy
przyjaé, ze decyzja uniewazniajaca prawo z rejestracji ma rowniez charak-
ter konstytutywny. Wystepuje zatem pewne unctiz migdzy tymi obydwoma
aktami administracyjnymi. Wzglad na znami¢ pewnosci prawa nakazuje
przyjaé, ze omawiana decyzja administracyjna jest jedynym elementem
stanu faktycznego, z ktérym przepisy prawa (art. 29 w zw. z art. 49 ust. 1
pkt 3) lacza uniewaznienie prawa z rejestracji.

Decyzja uniewazniajaca prawo z rejestracji wywoluje skutki ex zune
od dnia zarejestrowania znaku towarowego®. Z tego powodu uwaza sie,
ze prawo to nigdy nie powstalo. W rezultacie skutkiem uniewaznienia
prawa z rejestracji sa m.in.: mozliwo$¢ wznowienia postgpowania o za-
rejestrowanie znaku towarowego z pozniejszym pierwszenstwem zakon-
czonego decyzja odmawiajaca rejestraciji, zwrot oplaty okresowej wnie-
sionej przed terminem jej platnosci (§ 13 ust. 3. rozporzadzenia RM),
oddalenie powddztwa o naruszenie prawa z rejestracji znaku towaro-
Wego wytoczonego przez uprawnionego z tytutu rejestracji, niewaznosé
rozporzadzenia licencyjnego na uzywanie znaku towarowego oraz usta-
nowienie uzytkowania na tym prawie. W dwoch ostatnich przypadkach
wzajemne $wiadczenia stron niewaznej umowy podlegaja zwrotowi na
podstawie przepisow o nienalezytym $wiadczeniu (art. 410-411 k.c.)™.
Uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego w czesci oznacza,
ze uniewazniono decyzj¢ o rejestracji w stosunku do niektérych towa-
réw wymienionych w wykazie. Cz¢§ciowe uniewaznienie nie moze po-
lega¢ na wykreséleniu niektérych elementéw z chronionego oznaczenia.
Dopuszczenie tej mozliwosci byloby bowiem réwnoznaczne 1 zalegali-
zowaniem praktyki zmiany istoty zarejestrowanego znaku towarowego,
co jest przeciez zakazane przez art. 46 ustawy. UP rozpatruje wnioski
o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego w trybie po-
stgpowania spornego (art. 49 ust. 1 pkt 3). Czynnie legitymowane do
wszczecia tego postepowania i wystapienia w charakterze strony sa te
same osoby, ktore moga wnioskowac o uznanie prawa z rejestracji znaku

8 Skutki uniewaznienia bylyby takie same w przypadku akceptacji odmiennego pogladu, w mysl
ktérego decyzja o uniewaznieniu ma charakter konstytutywny.
8 Zob. S. Soltysitiski, Licengie na korgystanie. .., s. 232 i n. oraz cyt. tam pi§miennictwo.
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towarowego za wygaste. Biernie legitymowany w sprawie o uniewaznie-
nie prawa z rejestracji znaku towarowego jest podmiot (podmioty) tego
prawa wymienione w rejestrze znakéw towarowych. Mozna wystapié
takze z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji w stosunku do
osoby, ktérej prawo juz wygasto, jezeli wnioskodawca ma interes prawny
w uniewaznieniu tego prawa. Fakt uniewaznienia prawa podlega ujaw-
nieniu w rejestrze znakéw towarowych (art. 30 ust. 3), a takze w ,,Wia-
domosciach Urzedu Patentowego” (art. 56 pkt 6).
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§ 1. Uwagi ogoélne

Naruszenie prawa do znaku towarowego (w tym prawa z rejestracji)
przedstawia si¢ rozmaicie na tle poszczegélnych krajowych systemow
prawnych, brak jest bowiem jednolitej koncepcji wkroczenia w zakres
tego prawa. Biorac pod uwage jedynie szczegélne regulacje ustawowe
w dziedzinie prawa znakéw towarowych, mozna wyrézni¢ dwa modele
naruszenia prawa do znaku towarowego. Po pierwsze, akt naruszenia jest
ograniczony do przypadkéw wywolania niebezpieczenstwa wprowadzenia
odbiorcéw w blad co do pochodzenia towardéw'; wskazana konfuzja jest
rezultatem bezprawnego uzycia takiego samego lub podobnego oznacze-
nia dla towaréw objetych ochrona. Te wszystkie sposoby uzycia danego
oznaczenia przez osobe trzecia, ktoére nie wywoluja niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw, sq legalne
w Swietle ustaw szczegolnych regulujacych ochrong znakéw towarowych.
Akt naruszenia jest wigec oparty na koncepcji ochrony przepisami ustawy
szczegodlnej jedynie w ramach realizowanej przez znak towarowy funkcji
oznaczenia pochodzenia. Takie ujecie naruszenia prawa do znaku towa-
rowego nie wyklucza mozliwosci szerszej ochrony tych oznaczen wyrdz-
niajacych na podstawie innych przepiséw, a zwlaszcza prawa nieuczciwej
konkurencji. Po drugie, akt naruszenia obejmuje dwa odrebne i niezalezne
od siebie akty bezprawnego wkroczenia w zakres prawa do znaku towa-
rowego®. Chodzi przede wszystkim o wejscie w obszar tego prawa po-
przez bezprawne uzycie cudzego znaku dla towaréw objetych ochrona

! Na przyklad § 31 ustawy REFN.
2 Na przyklad § 6 ustaw Danii, Finlandii, Norwegii i Szweciji, art. 13A ustawy krajéw Beneluksu.
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w sposob, ktory wywoluje niebezpieczenistwo wprowadzenia odbiorcow
w blad co do pochodzenia towaréw. Jest to zatem sytuacja zbiezna z wy-
zej opisanym stanem. Ponadto naruszenie polega na bezprawnym uzyciu
cudzego znaku dla towaréw objetych ochrona, a w niektérych ustawach
takze dla towaréw innego rodzaju, nawet gdy brak jest niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw. Takie uje-
cie naruszenia prawa z rejestracji oznacza objecie bezposrednia ochrona
— w roéznym stopniu na tle ustaw poszczegolnych krajow — obok funk-
cji oznaczenia pochodzenia takze funkcji reklamowej. Bezposredniosé
ochrony funkcji reklamowej wyraza si¢ w tym, ze zakazane jest bezprawne
wykorzystanie renomy znaku, nawet jezeli uzycie tego znaku przez osobe
trzecia nie wywoluje niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad potencjal-
nych odbiorcéw co do pochodzenia towarow”.

W ustawodawstwie szczegdlnym nie jest natomiast bezposrednio zabez-
pieczona funkcja jakosciowa w ramach aktu naruszenia prawa z rejestracii zna-
ku towarowego*. Podlega ona jedynie ochronie posredniej w granicach funkeji
oznaczenia pochodzenia, jak rowniez w ramach funkcji reklamowej. Posred-
nia ochrona tej funkcji na tle przepiséw dotyczacych prawa do znaku znajduje
wyraz w tym, ze uprawniony moze wystapi¢ wobec osoby trzeciej, ktora uzy-
wa znaku dla gorszych jako$ciowo towardw;, jezeli towarzyszy temu niebez-
pieczenistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towardow,
a takze gdy osoba trzecia bezprawnie wykorzystuje renome danego znaku.

Powazne znaczenie w dziedzinie ochrony przed bezprawnym uzyciem
znaku towarowego maja przepisy ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji’. Zakres zastosowania tych przepisow jest zréznicowany
w zaleznosci od przyjetej w danym panistwie ustawy szczegolnej koncep-
cji naruszenia prawa do znaku. Ogdlnie mowiac, zakres ten jest szeroki
w przypadku ograniczenia naruszenia prawa do znaku towarowego do sy-
tuacji takiego bezprawnego uzycia chronionego znaku dla towaréw tego
samego rodzaju, ktére wywoluje niebezpieczenstwo powstania pomylek
odbiorcéw co do pochodzenia towardw. Jest znacznie wezszy w tych kra-
jach, w ktérych szczegolne ustawy nie tylko zabezpieczaja w ramach aktu
naruszenia funkcj¢ oznaczenia pochodzenia, ale réwniez funkcje rekla-
mowa. Orzecznictwo wigkszosci rozwinigtych krajéw zachodnich przyznaje

> M. Niedzielska, R. Skubisz, La nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985, P1 1987, nr 2, s. 83.
* Zob. na temat mozliwosci ochrony funkgji jako$ciowej znaku w ramach ustany o znakach towa-
rowych: F. Henning-Bodowig, Die Qualitiatsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int.
1985, s. 4451 n.

> Zob. rozdzial 1 § 3 p. 2.
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znakom ochrong poza granicami podobienistwa na podstawie klauzul gene-
ralnych zawartych w ustawodawstwie nieuczciwej konkurencii ze wzgledu
na powstanie niebezpieczefistwa wprowadzenia w btad odbiorcow co do
pochodzenia towaru, wykorzystanie renomy upostaciowanej w danym zna-
ku (pasozytnictwo), zagrozenie tej tenomy oraz rozwodnienie znaku®.
Stosunkowo szeroko prezentuje si¢ w orzecznictwie i w piSmiennictwie
poglad, ze uzycie cudzego znaku dla towaréw innego rodzaju moze wy-
wola¢ niebezpieczenstwo pomylek odbiorcéw co do pochodzenia towa-
réw’. Taka mozliwos¢ dopuszcza si¢ raczej w odniesieniu do slawnych
znakéw, a wyklucza w przypadku innych znakéw towarowych. Wykorzy-
stanie renomy znajduje wyraz w dwoéch formach®: poprzez skierowanie
uwagi konsumentéw na towar oznaczony danym znakiem oraz wykorzy-
stanie wyobrazen konsumentéw o jako$ci wyrobow, w zwiazku z ktorymi
ta renoma powstala. Zagrozenie renomy znaku’ moze by¢ spowodowane
uzywaniem znaku dla towardw istotnie gorszych jakos$ciowo oraz poprzez
uzywanie znakow dla towaréw, ktérych cechy strukturalne wywotuja nie-
przyjemne skojarzenia konsumentéw. W obydwu przypadkach chodzi
w praktyce o znaki stawne. Brak jest bowiem wykorzystania renomy lub
jej zagrozenia w razie uzycia zwyklego znaku dla towaréw innego rodzaju.
Termin ,,rozwodnienie znaku” (rozwodnienie renomy oznaczenia) dos§é
czgsto wystepuje w piSmiennictwie, rzadziej w orzecznictwie. W mysl naj-
lepszej definicji, jaka spotkatem w literaturze
niowy zanik postrzegania lub rozproszenie identyfikacji znaku lub nazwy

, »fozwodnienie jest to stop-
w opinii publicznej wskutek ich uzycia na niekonkurencyjnych towarach.
Im bardziej wyrdzniajacy sie lub unikalny jest znak, tym glebsze jest jego
oddzialywanie na §wiadomos¢ publiczna i wigksza potrzeba jego ochrony
przed utratg znaczenia lub rozerwaniem wigzi z konkretnym produktem,
19 Procesowi rozwodnienia podlega
kazdy znak, jednakze szczegdlnie podatne sa stawne znaki towarowe. Po-

w zwigzku z ktoérym byl uzywany

wyzsze kryteria uznania uzycia cudzego znaku dla towaréw innego rodzaju

¢ Por. w tej kwestii w szczegolno$ci: R. Sack, Die , Verwisserung” bekannter Marken und Unternbmen-
skennzeichen, WRP 1985, s. 459 i n. 1 cyt. tam obszernie orzecznictwo 1 pi§miennictwo.

7 Ibidem. Zob. réwniez: M. Deliege-Sequatis, Der Schutz der Marke gemmnss Art. 13A. Benelux —
Warenzeichengeserz, GRUR Int. 1980, s. 576. Odmiennie: R. Krasser, Zum Umfang des Markenschutzes
nach dem Beneluxe — Warenzeichengeserz, GRUR Int. 1975, s. 389.

8\ szczegolnosci: R. Sack, Die Schmarotzerkonkurrens, in der deutschen Rechtaprechung, [w:| La concurrence
parasitaire en droit compare: Actes du Colloque de Lansanne, ,,Conparativa” 1981, t. XIX, s. 651 n.

? A. Baumbach, W. Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Minchen 1983, s. 342; R. Sack, Die ,, Werwisserung”. . .,
s. 463.

P, Schechtert, The rational bases of trademark protection, 40 Harv, L. Rev,, s. 325.
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za niedozwolone nie maja charakteru rozlacznego, a wprost przeciwnie,
jak wynika z lektury orzecznictwa'!, prawie zawsze wystepuja tacznie. I tak
skutkiem wykorzystania renomy cudzego znaku jest ostabienie jego od-
dzialywania na klientéw, czyli rozwodnienie znaku, wprowadzenie w blad
odbiorcéw co do pochodzenia towaréw odbywa si¢ rownoczesnie z wy-
korzystaniem renomy znaku itp.

W systemie prawa polskiego ustawa z 1985 r. chroni prawo z rejestracji
znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, nato-
miast przepis art. 3 ustawy z 1926 r. zapewnia uzupelniajaca ochrong. Po-
wstaje koniecznos¢ przedstawienia pojecia naruszenia prawa z rejestracii
w $wietle ustawy szczegolnej oraz ustalenia katalogu deliktow uzywania
cudzego znaku przez art. 3 u.n.k. W obydwu przypadkach konieczne jest
siggnigcie do obcych rozwigzan prawnych. Jest to szczegdlnie pozadane
przy omawianiu legalno$ci uzywania chronionego znaku dla towaréw tego
samego rodzaju, jak réwniez innego rodzaju w sposob, ktory nie wywoluje
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towarow. Uwazam za konieczne omoéwienie problematyki uzupetniajacej
ochrony znaku towarowego, tzn. zastosowania art. 3 u.n.k., z nastepuja-
cych powodéw. Przede wszystkim nie byloby prawidlowe ograniczenie si¢
do wniosku, czy dane uzycie znaku przez osobe trzecia jest legalne w $wie-
tle ustawy z 1985 r. Jest zrozumiale, ze Czytelnik oczekuje réwniez odpo-
wiedzi, czy zachowanie si¢ osoby trzeciej ze wzgledu na zarejestrowany
znak towarowy nie stanowi naruszenia innych przepiséw. Ponadto uzycie
zarejestrowanego znaku w sposéb, ktory nie wywoluje wsrod odbiorcow
niebezpieczenstwa pomylek co do pochodzenia towaréow, moze doprowa-
dzi¢ do obnizenia warto$ci majatkowej znaku, a nawet jego unicestwienia
w wyniku degeneracji (przeksztalcenia znaku w nazwe rodzajowa). Wska-
zane uzycie znaku jest jakby posrednia formga ingerenciji w cudze prawo
z rejestraciji 1 dlatego stanowi przedmiot rozwazan niniejszej rozprawy.

§ 2. Elementy aktu naruszenia prawa z rejestracji
znaku towarowego

1. Bezprawno$¢ uzywania cudzego znaku towarowego

Z bezprawno$cia w prawie cywilnym mamy do czynienia wtedy, gdy wy-
stepuje obiektywna sprzecznos¢ miedzy zachowaniem si¢ sprawcy a prze-
pisami prawa ustanawiajacymi reguly postepowania. Poniewaz bezpraw-
nos¢ ma charakter obiektywny, to nie ma znaczenia brak zdolnosci do

1 Zob. np. orzeczenia przytoczone przez R. Sacka: Die ,,Werwdsserung”. . ., s. 461 i n.
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rozeznania i powzigcia woli, brak winy, dobra wiara i inne stany psychiczne
osoby dzialajace;.

Uzywanie cudzego zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku do
niego podobnego dla towardéw objetych rejestracja lub podobnych do nich
stanowi akt naruszenia prawa z rejestracji, gdy charakteryzuje si¢ bezpraw-
noscia. Przestanka bezprawnosci jako element pojecia naruszenia prawa
z rejestracii znaku towarowego jest wyrazona w sformutowaniu art. 19 usta-
wy:,bezpodstawnie [podkr.—R.S.] uzywajacy”. Poglad, ze okreslenie
ustawy nalezy rozumiec jako bezprawno$¢, znajduje mocne oparcie w dwéch
faktach. Po pierwsze, wprowadzenie do art. 19 zwrotu ,,bezpodstawnie uzy-
wajacy” jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ten zwrot jest rozumiany jako
,,bezprawnie uzywajacy’’; wszelkie proby nadania innego znaczenia dyskuto-
wanemu zwrotowi nie prowadza do jakiego$ racjonalnego rezultatu z punk-
tu widzenia art. 19, ktory okresla pojecie naruszenia prawa z rejestracji. Po
drugie, przepis art. 19 zostal wprowadzony do projektu ustawy o znakach
towarowych w toku prac w Sejmie na méj wniosek. Rozpoczynal si¢ wedtug
projektu od nast¢pujacego zwrotu: ,,kto bezprawnie uzywa”. Przepis ten —
wbrew mojej woli — zostal przeredagowany. Celem tej zmiany byto jakoby
podkreslenie, ze w art. 19 chodzi wlasciwie o bezprawnosé cywilnoprawna,
wezesniejszy zwrot ,,kto bezprawnie uzywa” rzekomo sugerowal charakter
karnoprawny czynu opisanego w art. 19 ustawy.

Bezprawnos$¢ uzywania znaku towarowego przez osobg trzecia pole-
ga na tym, ze nie moze ona przeciwstawi¢ uprawnionemu z tytulu re-
jestracji wlasnego uprawnienia do uzywania znaku towarowego. Prawo
osoby trzeciej do uzywania znaku towarowego moze wynika¢ z o§wiad-
czenia woli uprawnionego, z tytulu rejestracji, tzn. gdy zawarto umowe
licencyjng (art. 17) badz umowe uzytkownika (art. 265 k.c.). Prawo osoby
trzeciej do uzywania znaku towarowego moze by¢ rowniez skutkiem nie-
wzruszalnosci prawa z rejestracji (art. 31). Osoba trzecia zachowuje swoje
prawo z rejestracji, pomimo istnienia innego prawa do znaku towarowego
z wezedniejszym plerwszenstwem, jezeli zostaly spetnione warunki prze-
widziane w art. 31 uw.z.t. W kazdym innym przypadku (niz wymienione
wyzej) uzywanie cudzego znaku ma charakter bezprawny. De /ge nie jest
dozwolone uzywanie cudzego znaku towarowego w charakterze uzywacza
uprzedniego, uzywacza pozniejszego, jak réwniez licencjobiorcy przymu-
sowego. Nalezy zauwazy¢, ze uzywanie cudzego znaku towarowego nie ma
charakteru bezprawnego, gdy przypada na okres nieobjety prawem z reje-
stracji, poniewaz uznano je za wygaste badz uniewazniono, chocby istnialo
w dacie wniesienia powodztwa z tytulu naruszenia prawa z rejestracji.
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2. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad odbiorcéw co do

pochodzenia towaréow

A. Pojecie 1 rodzaje

Drugim skladnikiem pojecia naruszenia prawa z rejestracji znaku to-
warowego jest wywolanie niebezpieczenistwa wprowadzenia odbiorcow
w blad co do pochodzenia towaréw poprzez uzycie w obrocie gospo-
darczym cudzego zarejestrowanego znaku lub znaku do niego podob-
nego dla towaréw objetych rejestracja lub podobnych do nich (art. 19).
Nadanie niebezpieczenistwu wskazanej konfuzji decydujacego znacze-
nie z punktu widzenia naruszenia prawa z rejestracji oznacza zwigzanie
ochrony tego prawa z realizowang przez znak towarowy funkcjg ozna-
czenia pochodzenia. Rozumienie tej funkcji stanowi punkt wyjscia dla
okreslenia pojecia niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad
co do pochodzenia i jego rodzajow.

Niebezpieczenstwo wprowadzenia w biad odbiorcéw co do pocho-
dzenia towaréw polega na mozliwosci blednego, nieodpowiadajacego
prawdzie przypisania przez przecigtnego odbiorce uprawnionemu z re-
jestracji danego towaru ze wzgledu na nalozony znak. Odbiorcy moga
btednie przypuszczad, ze dany towar zostal oznaczony lub wprowadzony
do obrotu za wiedza i zgoda osoby uprawnionej. Zgodnie z charakterem
informacji przekazywanych przez znak towarowy uzycie znaku przez oso-
be¢ nieuprawniong moze wywola¢ niebezpieczefstwo pomylek w waskim
(pomylki co do tozsamosci przedsigbiorstwa) i w szerokim (pomylki co
do zwiazkéw laczacych uprawnionego z rejestracji z osoba uzywajaca
danego znaku) rozumieniu. W pierwszym przypadku chodzi o pomyl-
ki przecigtnego konsumenta, gdy nie moze on rozrézni¢ znakéw osoby
uprawnionej i naruszyciela umieszczonych na towarach objetych rejestra-
cja (podobnych) i tym samym przypuszcza, ze wszystkie towary z tymi
znakami pochodzg od uprawnionego z rejestracji (bezposrednie niebez-
pieczenstwo wprowadzenia w biad co do pochodzenia towaréw), badz tez
rozroznia znaki osoby uprawnionej i naruszyciela, lecz z uwagi na stopien
podobienstwa oznaczen i towarow uwaza, ze wszystkie wyroby z tym zna-
kiem pochodza z przedsi¢biorstwa osoby uprawnionej (posrednie niebez-
pieczenstwo wprowadzenia w biad odbiorcéw co do pochodzenia towa-
réw). W drugim przypadku przecietny odbiorca odréznia znaki towarowe
uprawnionego z rejestracji i naruszyciela jako oznaczenia produktéow po-
chodzacych z réznych przedsigbiorstw, lecz ze wzgledu na podobiefstwo
oznaczen i towaréw przypuszcza, ze osoba uzywajaca danego znaku po-
zostaje z uprawnionym z tytulu rejestracji w zwigzkach organizacyjnych,
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gospodarczych lub prawnych istotnych dla powstania, oznaczenia i wpro-
wadzenia do obrotu danego towaru.

Warunkiem powstania niebezpieczefstwa wprowadzenia odbiorcow
w bliad co do pochodzenia towaréw ze znakiem jest uzycie przez osobe
nieuprawniong danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego, tzn.
uzycie znaku w obrocie gospodarczym w celu zindywidualizowania towa-
réw na podstawie ich pochodzenia. Kazdy przypadek uzycia bez zgody
uprawnionego cudzego zarejestrowanego oznaczenia (znaku podobnego)
w zwiazku z towarami zarejestrowanymi (podobnymi) w charakterze zna-
ku towarowego w sposéb konieczny wywoluje niebezpieczenstwo wpro-
wadzenia w btad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw z tym znakiem.
Ustalenie, czy na tle konkretnego przypadku uzycia cudzego znaku to-
warowego zachodzi niebezpieczefistwo wprowadzenia w biad co do po-
chodzenia, sprawia powazne trudnosci zaréwno w praktyce krajowej, jak
1 zagranicznej. Konfuzja ta jest wynikiem podobiefstwa znakdéw towaro-
wych (oznaczenia i towaréw) uzytych przez nieuprawnionego do znaku
towarowego (oznaczenia i towarow) osoby uprawnionej z tytulu rejestra-
cji. Dlatego tez przy ustalaniu istnienia niebezpieczenistwa wprowadzenia
w blad co do pochodzenia konieczne jest badanie podobiefistwa towardw
1 oznaczen obydwu poréwnywanych znakéw towarowych.

B. Podobiefistwo towardow

Problem ustalenia podobiefistwa towaréw powstaje w sytuacji uzywania
chronionego oznaczenia dla innych towaréw niz wymienione w rejestrze zna-
kéw towarowych. Ustawa nie zawiera okreslenia pojecia podobiefistwa (jedno-
rodzajowosci) towarow. Kwestie wykladni tego okreslenia pozostawiono, sto-
sownie do opinii wyrazonej w ustawie z 1963 t., organom stosujacym prawo'>.
Uwazam, ze towary sa podobne (tego samego rodzaju), gdy w razie umiesz-
czenia na nich identycznego znaku o przecigtnej sile oddzialywania przecigtny
odbiorca moze mniemad, ze poréwnywane towary pochodza z jednego 1 tego
samego przedsigbiorstwa. W kazdym innym przypadku uznaje si¢ towary za
niepodobne, choc¢by nawet odbiorca uwazal, ze poréwnywane towary pocho-
dza z przedsigbiorstw, ktore pozostaja w zwiazkach organizacyjnych, gospo-
darczych itp. Przy ocenie podobienistwa towaréw nie bierze si¢ pod uwage
mozliwosci pochodzenia towaréw z kilku przedsigbiorstw!.

2 M. Kepinski, Niebezpieczeristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do $ridia pochodzenia towardw w prawie
gnakdw towarowych, ZN U] PWOWI, nr 28, s. 32.

> Odmienne postgpowanie doprowadzitoby do nicodpowiadajacego potrzebom rozszerzenia zakresu
ochrony. Podobnie: P. Troller, Kollisionen zavischen Firmen, Handelsnamen nnd Marken, Basel 1980, s. 147.
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Przy ustalaniu podobiefistwa towaréow nalezy uwzglednic trzy gtdwne
kryteria: rodzaj towaréw, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu'®.

Kryterium rodzaju towaréw ma zasadnicze znaczenie. Dotyczy ono
rodzaju materialu, z ktérego wykonano poréwnywane produkty, zasady
dziatania, sposobu wytworzenia oraz wygladu zewnetrznego produktow.
Rodzaj materialu pozwala uznac za towary podobne odziez wierzchnia
1 wyroby galanteryjne ze skoéry. Przy uwzglednieniu zasady dzialania
nalezy stwierdzi¢ podobiefstwo golarek elektrycznych i elektrycznych
przyrzadow do masazu, a wykluczy¢é podobienistwo brzytew i golarek
elektrycznych. Mniejsze znaczenie w praktyce ma sposéb wytwarzania
1 powinien on by¢ raczej uznany za czynnik pomocniczy przy ocenie
podobieistwa towaréw, chociaz sposéb wytwarzania wyrobéw metalo-
wych (np. odlewanie lub spawanie) moze wzmocni¢ lub oslabi¢ ich po-
dobienistwo na tle innych kryteriéw. Pomocniczy charakter ma rowniez
wyglad zewnetrzay, tj. podobiefstwo wyrobow lub ich opakowan pod
wzgledem ksztaltu, koloru, a takze znajdujacych si¢ na tych wyrobach
(opakowaniach) elementéw dekoracyjnych.

Kryterium przeznaczenia towaru obejmuje dziedzing zastosowania to-
waru oraz jego funkcje. Na podstawie tego kryterium wyodrebnia sie —
w zaleznodci od kregu odbiorcéw, rodzaju wyrobow i czasu ich uzytkowa-
nia — nastgpujace grupy towardéw: powszechnego uzytku, o przeznaczeniu
produkcyjno-technicznym, trwalej i krétkookresowej eksploatacii, o prze-
znaczeniu leczniczym. Przy ocenie podobienstwa nalezy bardziej liberal-
nie ocenia¢ towary o przeznaczeniu produkcyjno-technicznym niz uzytku
powszechnego, gdyz w przypadku pierwszej grupy towaréw (np. surowce,
materialy budowlane, maszyny drogowe) nabywca — czgsto znawca danej
dziedziny — poswieca wiele uwagi danemu wyrobowi przed jego zakupem
1 mozliwo$¢ pomylenia znakéw jest mniejsza niz przy drugiej grupie. Jesli
chodzi natomiast o takie towary, jak artykuly kosmetyczne 1 higieniczne,
artykuly spozywcze, napoje alkoholowe 1 wyroby przemystu tytoniowego,
to odbiorca moze by¢ stosunkowo tatwo wprowadzony w blad co do ich
pochodzenia.

Zdaniem Komisji Odwotawczej przy UP PRL ,,wyroby, do oznaczania
ktérych znaki te [,,Arno” i,,Amico” — przyp. R.S.] sa przewidziane, nie sa
wyrobami tego samego rodzaju, pomimo ze mieszcza si¢ w tej samej klasie

!4 Na temat kryteriow ustalania podobiefistwa towaréw w literaturze krajowej zob. w szczegdlnoscei
M. Kepinski, Niebezpieczeristwo..., s. 30-34 1 cyt. tam orzecznictwo, a w literaturze zagranicznej:
R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, Koln—Berlin—Bonn—Miinchen 1984, s. 207 i n. i cyt. tam
obszernie orzecznictwo i pismiennictwo Francji, RPN, Stanéw Zjednoczonych, Wioch.
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1 naleza do wspdlnej grupy artykuléw odziezowych [...] towary te zaspo-
kajaja odmienne potrzeby odbiorcéw 1 na ogét znajduja si¢ w oddzielnych
punktach sprzedazy, a co najmniej na oddzielnych stanowiskach. Zda-
niem Komisji Odwolawczej podzial migdzy dwoma zakresami towarow,
na odziez wierzchnia, w szczegdlnosci o charakterze sportowym, i odziez
bielizniarska, w szczegdlnosci gorseciarska, jest tu tak wyrazny 1 istotny,
ze nie istnieje obawa, aby wystepowanie obu tych znakéw na tym samym
terenie moglo spowodowa¢ mylne mniemanie u odbiorcéw co do pocho-
dzenia towar6w”'®. Przy zakupie przedmiotéw o dlugotrwalym okresie
uzytkowanie i przedmiotéw drogich (np. samochodéw, mebli, domkow
letniskowych) nabywcy poswigcaja zakupowi duzo uwagi i dlatego mozli-
wa jest tagodniejsza ocena podobienistwa towaréw. Odwrotnie natomiast
jest w przypadku towaréw o krétkim okresie uzytkowania i stosunkowo
tanich (np. srodki spozywcze, kosmetyki, drobny sprzet domowy). Ze
wzgledu na ryzyko dla zdrowia czlowieka zwiazane z pomyleniem réznych
preparatow medycznych §rodki lecznicze nawet o réznym przeznaczeniu
klinicznym nalezy uznawac za towary podobne. Cho¢ s3 one wydawane
przez specjalistow, to jednak ostatecznym odbiorca farmaceutykow jest
pacjent, ktory najczesciej nie ma specjalistycznego przygotowania i moze
je fatwo pomyli¢. Kryterium przeinaczenia towaru pozwala uzna¢ za to-
wary jednego rodzaju takie wyroby, sposréd ktérych jeden ma charakter
uzupelniajacy w stosunku do drugiego badz tez stanowi jego wyposazenie
(np. tasma maszynowa nalezy do towaréw tego samego rodzaju co 1 ma-
szyna do pisania, podobnie jak czg¢éci zamienne do kombajnu zbozowego
1 sam kombayjn).

Trzecim kryterium decydujacym o podobienstwie sa warunki zby-
tu. Jako nalezace do jednego rodzaju uznaé nalezy towary sprzedawane
w sklepach samoobslugowych, domach towarowych badZ specjalistycz-
nych przedsigbiorstwach. Na przyklad rowery i maszyny do szycia nie na-
leza w Polsce do towaréw jednego rodzaju, poniewaz zwykle nie sa one
sprzedawane w jednym sklepie. Wraz z rozwojem sklepéw samoobslugo-
wych bedzie zmniejszalto si¢ znaczenie tego kryterium, jednakze obecnie
nalezy je uwzglednia¢ przy badaniu podobienistwa towardw.

Komisja Odwolawcza uznala, ze ,,plyty gramofonowe, tasmy i kase-
ty, szpule i inne urzadzenia przeznaczone do odtwarzania dzwigku oraz
aparatura przeznaczona do celéw badawczych 1 pomiarowych, jej czedci
1 wyposazenie nie naleza do towardéw tego samego rodzaju. Nalezaloby
zaliczy¢ je do towaréw tego samego rodzaju, gdyby stale znajdowaly si¢

' Decyzja z dn. 10.04.1984 r., Odw. 1061/84 — nicpubl.
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one w tych samych punktach sprzedazy oraz byly rozprowadzane tymi
samymi kanatami'®.

Powyzszymi kryteriami nalezy postugiwac si¢ zaréwno oddzielnie, jak
i kompleksowo. Kazde z nich stosowane pojedynczo nie zawsze stano-
Wi wystarczajaca podstawe uznania, ze towary naleza do tego samego ro-
dzaju. Uwzglednienie wszystkich kryteriow jednoczesnie nie daje rowniez
takiej pewnosci. Dlatego tez konieczne jest uwazne §ledzenie praktyki
1 orzecznictwa w tej kwestil. Fakt, Ze ocena podobienstwa towaréw jest
dokonywana przez rézne organy (UP, Komisj¢ Odwolawcza przy UP, sady
i komisje arbitrazowe), nie moze prowadzi¢ do rozbieznosci. Pomocni-
czym $rodkiem do okreslenia przynaleznosci towaréw do tego samego ro-
dzaju jest klasyfikacja towarow i uslug przedstawiona w postaci zalacznika
do zarzadzenia Prezesa UP, ktore w pelni jest zgodne z miedzynarodowa
klasyfikacja towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakow'”. Przynaleznosé
towarow (ustug) do wspoélnej klasy nie stanowi decydujacego argumentu
na rzecz uznania towaréow (uslug) za nalezace do tego samego rodzaju,
bowiem towary tego samego rodzaju moga wystepowaé w réznych kla-
sach (np. klasa 3: barwniki kosmetyczne i klasa 2: barwniki; klasa 3: $rodki
do czyszczenia, polerowania, puder kosmetyczny i klasa 21: przybory do
czyszczenia, polerowania puszek do pudru). Nalezy réwniez uznaé podo-
bieastwo (jednorodzajowos¢) towaréw i uslug. Przemawia za tym przede
wszystkim fakt, Zze jedno 1 to samo przedsi¢biorstwo moze produkowaé
okreslony towar i §wiadczy¢ zwiazane z tym ustugi (np. produkcja maszyn
rolniczych 1 ich naprawa). Ponadto stanowisko to jest zbiezne z prakty-
ka zagranicznych urzedéw patentowych'®. Na przyklad nalezy uznaé za
podobne ustugi i towary wymienione w nast¢pujacych klasach: klasa 42:
ustugi §wiadczone przez salony picknosci, zaklady fryzjerskie, gabinety
kosmetyczne i klasa 3: artykuly perfumeryjne 1 kosmetyczne; klasa 7: ar-
tykuly higieniczne i klasa 21: przybory toaletowe. Problem podobienstwa
ustug uzyskal znaczenie dopiero z chwilq wejscia w zycie ustawy z 1985 r.
Orzecznictwo i nauka prawa powinny zatem wypracowac kryteria umozli-
wiajace okreslanie podobiefistwa ustug, Jak wynika z doswiadczen innych
krajow, jest to zagadnienie skomplikowane. Charakter ustugi sprawia, ze
tylko niektore kryteria okreslenia podobiefistwa towaréw moga by¢ stoso-
wane w odniesieniu do ustug,

' Decyzja z dn. 9.04.1984 1., Odw. 1057/84 — niepubl.

" Polska odstapita od porozumienia nicejskiego w sprawie klasyfikacji towardéw i ustug (o$wiadczenie
rzadowe z dn. 16.04.1983 r. — Dz.U. nr 58, poz. 260).

18 Zob. w szczegdlnosci: R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 235 i n.
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C. Podobiefistwo oznaczeni

Po stwierdzeniu identycznosci lub podobieistwa towaréw (tego same-
go rodzaju) sad lub komisje arbitrazowe przystepuja do badania podo-
bienistwa oznaczen. Badania te dokonuje si¢ poprzez poréwnanie w trzech
plaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej'.

Najczesciej poréwnuje si¢ oznaczenia nalezace do jednej grupy znakow.
Najwigksza grupe znakéw towarowych zardwno w Polsce, jak i innych kra-
jach stanowia znaki stowne. Podobienistwo ich ocenia si¢ w plaszczyznie
wizualnej 1 fonetycznej. Podobienstwo wizualne (graficzne) wynika przede
wszystkim z faktu uzycia czesci tych samych liter do budowy poréwnywa-
nych oznaczeni. Nie sposéb rowniez pominac takich aspektdw, jak forma
1 kolor uzytych czcionek, sposéb umieszczenia znaku stownego posrod in-
nych elementéw towarzyszacych — innych stéw, linii, obrazkéw®. Drobne
odchylenia pomiedzy znakami nie powinny prowadzi¢ do wniosku o braku
podobienstwa oznaczen. Chodzi o badanie przedrostka lub przyrostka, jak
réwniez zmiang litery lub liter czy tez dokonanie bledu w pisowni stowa.

Nie mniej wazny od wizualnego jest aspekt fonetyczny porownywa-
nych oznaczen. W toku tej oceny bierze si¢ pod uwage ,.liczbe sylab i liter
oraz ich rozlozenie w sylabach, nastgpstwo samoglosek, pierwsze litery
i sylaby”?'. W sprawie Amada v. Amac Komisja Odwotawcza przy UP
stwierdzila, ze ,,znak AMADA wymawiany jest za pomoca trzech sylab,
natomiast znaki przeciwstawne sa dwusylabowe z akcentem na drugiej sy-
labie. Ostatnia sylaba DA wplywa wyraznie no odr¢bne brzmienie znaku
Amada”*. W orzecznictwie Komisji Odwolawczej uznano réwniez podo-
biedstwo takich oznaczer, jak FAWENT ZD i RAWENT®, POLITEX
i POLLINTES*, WISKOLEX i COLLEX®, a w orzecznictwie Sadu
Najwyzszego OLLA i LOLLA*. Natomiast uznano za niepodobne znaki

' Na ten temat zob. w szczegdlnosci w literaturze krajowej: M. Kepiniski, Niebegpieczeristwo. . ., s. 13 1n.
oraz cyt. tam orzecznictwo i piSmiennictwo, a w literaturze zagranicznej: A. Baumbach, W. Hefermehl,
Warenzgeichenrecht, Minchen 1979, s. 767 1 n.; P. Mathély, Le droit francais des signes distinetifs, Paris 1984,
s. 537 in.; L. Baeumer, Schurzfabigkeit und Schutznmfang der Marke im franzsischen Recht, Miinchen—
Koéln—Berlin 1964, s. 15 1 n.; L. Baumgartner, Le risque do confusion en matiére de margues, Lausanne
1970, s. 106 i n.

2 M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo. .., s. 13.

2 Ihidem, s. 15.

# Decyzja z dn. 24.12.1975 . — Odw. 1771/75 zamieszczone w zbiotrze: M. Kepiniski, Znaki towarowe
7 inne oxnacenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurenga. Materialy dydaktyczne dla
Podyplomowego Studinm Wynalazezose przy UAM, z. 5, Poznan 1977, s. 9-10.

» Decyzja z dn. 9.04.1976 1., Odw. 1829/75 — niepubl.

% Decyzja z dn. 28.09.1977 t., Odw. 422 — niepubl.

5 Decyzja z dn. 28.09.1977 ., Odw. 1424/77 — niepubl.

% Orzeczenie z dn. 6.07.1929 r. /Rw. 2277/28 Orzecznictwo Sadéw Polskich 1929, t. VIII, poz. 461.
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stowne ANTISOL i ANTIVOL-ES; , Przeciwstawione znaki zbudowane
sq ze zbieznych przedrostkéw ANTI oraz rézniacych si¢ cztonéw VOL
1 SOL-ES [...] znaki ANTI maja charakter opisowy i sa zbyt cz¢sto sto-
sowane w znakach towarowych, aby mozna je bylo uzna¢ za elementy
wprowadzajace odbiorcow w blad. W opinii Komisji Odwotawczej po-
zostale cztony VOL i SOL-ES s3 zasadniczo rézne zaréwno w pisowni,

jak i w odbiorze fonetycznym”?’

. W nauce prawa zwraca si¢ uwage na
fakt, ze ,,znacznie mniejsze znaczenie niz pierwsze litery 1 sylaby posiada-
ja natomiast zakonczenia stéw. Z reguly bowiem i wizualnie, i fonetycz-
nie odbiorca zwraca mniejsza uwage na koncowe fragmenty stowa [...].
Przyrostki takie, jak: -tex, -lux, -lex wystepuja na tyle czesto, ze nabywca
praktycznie ich nie zauwaza”*. Komisja Odwotawcza przy UP uznata po-
dobiefistwo znaku THERAK i THERAFLEX®, FAVAL i FAWA® HE-
MOPHAN i HEMOFER’'.

Przy ocenie podobiefistwa oznaczefi — inaczej niz przy ocenie po-
dobiefstwa towaréw — nalezy uwzglednia¢ nie tylko mozliwo$¢ uznania
znakow za identyczne lub ich rozréznienia przy stwierdzeniu, ze dotycza
towarow (ustug) tego samego przedsi¢biorstwa, ale réwniez uznania, ze
informuja o zwiazkach laczacych odrebne przedsigbiorstwa (wprowadze-
nie w blad co do pochodzenia w szerokim rozumieniu). Przykladem po-
dobienistwa sugerujacego zwiazki miedzy przedsigbiorstwami moze byé
uzycie znakéw POLIFARB i POLIFARB-Debica™.

Podobienstwo znakéw stownych powinno byé dokonywane takze
w plaszczyznie znaczeniowej, przy czym nalezy bra¢ pod uwage antonimy
1 synonimy. Istotne znaczenie majg rowniez przypadki tlumaczenia znaku
z jednego jezyka na drugi®.

Znaki obrazowe sa poréwnywane przede wszystkim w plaszczyznie
wizualnej. Malo istotne réznice migdzy nimi nie powinny by¢ brane pod
uwage. Znaki tréjwymiarowe (plastyczne) moga by¢ imitowane bezpo-
srednio, tzn. w tej samej formie, oraz poprzez oddanie w formie plaskiej™.
W obu przypadkach nalezy uzna¢ podobienstwo znakéw. Znacznie wigk-
sze trudnosci wiaza si¢ z oceng podobienstwa znakéw kombinowanych.

7 Decyzja KO z dn. 9.04.1984 1., Odw. 59/84 — nicpubl.
# M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo. .., s. 15.

¥ Decyzja z dn. 7.01.1976 1., Odw. 1786/75 — niepubl.
¥ Decyzja z dn. 29.12.1975 t., Odw. 1786/75 — niepubl.
! Decyzja z dn. 16.02.1978 ., Odw. 1007/78 — niepubl.
2 Decyzja z dn. 10.11.1977 ., Odw. 1156/78 — niepubl.
» M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo. .., s. 21.

34 Ihidem, s. 24-25.
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Konieczne jest rozwazenie podobienstwa wszystkich elementéw pordwny-
wanych oznaczen. Wydaje si¢ jednak, ze charakter decydujacy maja elemen-
ty stowne. I tak ,,imitacja czesci stownej znaku slowno-obrazowego przy
zmianie czgsci obrazowej w zasadzie wystarcza do przyjecia, ze podobien-
stwo znakéw wystepuje”. Przeciwstawieniem znaku stowno-obrazowego
moze by¢ nie tylko znak stowno-obrazowy, ale réwniez znak stowny badz
obrazowy. Odmienne stanowisko Komisji Odwolawczej zostalo poddane
trafnej krytyce. Zwrocono uwagg, ze w Swietle u.z.t. r6znica co do srodkow
oddzialywania na odbiorcéw nie wyklucza podobiefistwa oznaczen™.

D. Zwiazek podobienstwa towarow i podobienistwa oznaczen

Jak pokazuje krajowa i zagraniczna praktyka, stosunkowo czg¢sto obser-
wuje si¢ przypadki uzywania bez zgody uprawnionego z tytutu rejestracji
oznaczen zarejestrowanych dla towarow wpisanych w rejestrze znakow
towarowych. W takiej sytuacji nie budzi watpliwosci fakt wywolania nie-
bezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towarow i tym samym naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego.
Znacznie czeéciej osoba trzecia bez stosownego upowaznienia uzywa za-
rejestrowanego oznaczenia dla innych towaréw niz zarejestrowane badz
innego oznaczenia dla towaréw ujawnionych w rejestrze, badz tez in-
nych oznaczen niz zarejestrowane dla towaréw niewpisanych w rejestrze.
W tych przypadkach wylania si¢ pytanie, w jakim stopniu uzycie oznaczenia
identycznego lub podobnego (wedtug kryteriow omoéwionych w p. 2 lit. C)
wplywa na oceng podobiefstwa towaréw 1 odwrotnie — jaki jest wplyw
identycznosci towaréw lub ich podobiefstwa (kryteria przedstawione
w p. 2 lit. B) na kwalifikacje podobienstwa oznaczen. W orzecznictwie
krajow wysoko rozwinigtych wystepuja dwie tendencje w sposobie inter-
pretowania wskazanych zwiazkéw. Wedtug pierwszego stanowiska przy
ocenie podobienstwa towaréw bierze si¢ pod uwage stopien podobien-
stwa oznaczen, a przy ocenie podobiefistwa oznaczen uwzglednia si¢ sto-
pien zblizenia obydwu towaréw (wzgledna koncepcja podobienistwa towa-
réw 1 oznaczen). Najpelniej koncepcja ta jest realizowana w orzecznictwie
USA. Z jednej strony uwaza si¢ bowiem, ze im bardziej podobne sa ze-
stawione towary, tym lagodniejsze sa wymogi co do stopnia podobien-
stwa obydwu oznaczen, z drugiej strony — im bardziej sq podobne ozna-
czenia, tym mniejsze jest znaczenie kryterium podobiefistwa towardw’’.

3 Ihidem, s. 25.

% Ihidem, s. 26-27.

¥ Tak w orzeczenie D.C., D. Delawate z dn. 11.07.1961 1. A. Smith Bowman Distillery, Inc. v. Schanley
Destillers, Inc., 130 USPQ 330.
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Wzgledna koncepcja oceny podobiefistwa towardw i oznaczen znajduje
réwniez wyraz w orzecznictwie i nauce prawa we Francji®™ oraz we Wlo-
szech”. Koncepcja ta byla reprezentowana w okresie migdzywojennym
w Niemczech i w pierwszych latach po wojnie w REN*. Zgodnie z drugim
stanowiskiem przy ocenie podobiefistwa towaréw pomija si¢ stopien po-
dobienstwa znakow (koncepcja bezwzglednej oceny podobienstwa towa-
réw), natomiast przy ocenie podobiefistwa oznaczen bierze si¢ pod uwage
stopien podobienistwa poréwnywanych towaréow (koncepcja wzglednej
oceny podobienistwa oznaczen). Stanowisko to wspoélczesnie znajduje wy-
raz w orzecznictwie i piSmiennictwie REN*.,

Pierwsze stanowisko odpowiada lepiej warunkom obrotu, oddaje bo-
wiem trafniej opini¢ przecigtnego odbiorcy towardw, ktory w procesie po-
strzegania znaku towarowego nie rozdziela towaru i oznaczenia, lecz uj-
muje je tacznie. Jego wada jest niezrealizowanie wymogu pewnosci prawa.
Te same towary moga by¢ bowiem uznane za podobne lub niepodobne
w zaleznosci od stopnia podobiefistwa oznaczen 1 od sily oddziatlywania
zarejestrowanego oznaczenia na odbiorcow. Na przyktad w orzecznictwie
USA zanotowano przypadki stwierdzenia niebezpieczenstwa wprowadze-
nia odbiorcow w blad co do pochodzenia przy uzyciu tego samego znaku
dla piwa i dla papieroséw*, natomiast w innym orzeczeniu znalazto sie
wykluczenie niebezpieczenistwa tej konfuzji w sytuacji uzycia tego samego
znaku dla alkoholu i papieroséw*. Réwniez orzecznictwo Francji i Wtoch
nie daje podstaw do sformulowania jednoznacznego stanowiska w kwestii
podobienistwa okreslonych towaréw*. Przedstawiona koncepcja zdaje si¢
preferowad interesy konsumentéw w stosunku do intereséw podmiotow
gospodarczych.

# Tak juz: L. Bacumer, Schurfibigkert. .., s. 109 i n.; A. Chavanne, J. Burst, Droit de la propriété industrielle,
Paris 1976, s. 407; z orzecznictwa m.in. orzeczenie sadu Paryza z dn. 10.01.1959 r., Ann. 1959, s. 126;
sadu apelacyjnego Nancy z dn. 16.02.1972 r., P1.B.D, 1972 — I1I — 149; sadu apelacyjnego Paryza
z dn. 17.12.1974 ., PLB.D. 1975 — TII — 173.

¥ Zob. w szczegolnosci orzeczenie Sadu Mediolanu z dn. 6.11.1978 r., GRUR Int. 1979, s. 307,
tegoz sadu orzeczenie z dn. 8.11.1973 1., Riv. Prop. Ind. 1974, nr 2, s. 140.

% Zob. w szczegolnosei na ten temat: R. Schreinet, Die Dienstleistungsmarke, s. 227.

* Orzeczeniu Sadu Najwyzszego RFN z dn. 11.11.1955 r., GRUR Int. 1956, s. 172 i n. Z literatury
w szczegblnosci: A. Baumbach, W. Hefermehl, Wezthewerbsrecht, s. 751 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo
i literatura.

# Orzeczenie D.C., N.D. Georgia z dn. 12.11.1968 t., Carling Brewing Co. v. Philip Mortis Inc.
160 USPQ 303.

#TTAB z dn. 9.02.1959 ., Kckeuon ind Robbins, Inc. v. P. Larrilard Co. 120 USPQ 306.

# Zob. przeglad orzecznictwa tych krajow: R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, uwagi w p. 4.2.3.1.2
(Francja) 1 4.2.3.1.3 (Wlochy).
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Drugie stanowisko realizuje w pelni postulat pewnosci prawa i dzigki
temu odpowiada interesom 0séb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.
Niezaleznie od stopnia podobiefistwa obydwu znakéw (i sity oddziaty-
wania zarejestrowanego znaku na klientéw) konkretne towary moga by¢
jednoznacznie kwalifikowane albo jako podobne, albo niepodobne. Skut-
kiem koncepcji bezwzglednej oceny podobienstwa towarow jest uznanie
braku pomylek odbiorcéw co do pochodzenia towaréw, chociaz zachodza
one w rzeczywistosci w dos¢ sporadycznych przypadkach. Innymi stowy,
realizujac postulat pewnosci prawa, zaklada si¢ brak niebezpieczenstwa
pomylek odbiorcéw co do pochodzenia towaréw takze w tych wszystkich
przypadkach, w ktérych to niebezpieczenstwo mogloby zostaé stwierdzo-
ne przy zastosowaniu wzglednej oceny podobienstwa towarow.

W krajowej nauce prawa problem wzajemnych zwigzkéw podobien-
stwa towatrdw i oznaczen podniést jedynie M. Kepiaski®, ktéry na grun-
cie ustawy z 1963 r. zdecydowanie opowiedzial si¢ za teoria wzglednej
oceny podobienistwa towaréw i oznaczen. M. Kepinski zauwaza, ze oby-
dwa terminy (towar i oznaczenie) wystepuja w prawie polskim tacznie (np.
w art. 10 ustawy z 1963 r.). Argument ten wydaje si¢ by¢ bardziej prze-
konywajacy w §wietle ustawy z 1985 r. Przepis art. 19 tej ustawy przewi-
duje bowiem expressis verbis, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad
odbiorcoéw co do pochodzenia towarow wynika z podobiefistwa towaréw
1 oznaczen. Ponadto odbiorca, dokonujac wyboru towaru, nie rozdziela
towaru 1 oznaczenia, lecz podlega réznym okoliczno$ciom, ktére moga
wywola¢ jego pomytki co do pochodzenia danego towaru ze znakiem.
W toku percepcji znaku przecietny odbiorca przenosi — w sposéb nie§wia-
domy — takze stopiet podobienistwa znakow (wlacznie ze stopniem jego
znajomosci w obrocie) na podobiefstwo towarow.

Przychylam si¢ do odmiennej koncepcji, ktéra jest wspotczesnie reali-
zowana przede wszystkim w praktyce REN. Przypisuje bowiem powaz-
*. W moim przekonaniu oso-
by prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza powinny uzyskaé jednoznaczna

ne znaczenie postulatowi pewnosci prawa

kwalifikacj¢ towarow z punktu widzenia ich podobienstwa. Fakt, ze w nie-
ktorych — jak si¢ wydaje, do§é rzadkich w praktyce — sytuacjach stwier-
dza si¢ brak niebezpieczenstwa dyskutowanej konfuzji, chociaz zachodzi
ona w rzeczywistoSci, nie dyskwalifikuje koncepcji bezwzglednej oceny

* M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo. .., s. 35-37.

% Temu postulatowi nie przypisuje si¢ istotnego znaczenia w krajach realizujacych koncepcje
wzglednej oceny podobiefistwa towaréw — tak w odniesieniu do praktyki francuskiej: R. Schreiner,
Die Dienstleistungsmarke, s. 274.
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podobienstwa towaréow. Ustawodawca dopuszcza bowiem, realizujac po-
stulat pewnos$ci prawa, pewne pomytki odbiorcow co do pochodzenia
towaréw na tle instytucji uregulowanej w art. 31 ustawy. Rowniez na tle
art. 14" oraz art. 24 ust. 3 ustawodawca dopuszcza mozliwos$¢ powsta-
wania pomytek odbiorcow co do pochodzenia towaréw. W tych wszyst-
kich przypadkach — wywazajac interesy konsumentéw i przedsiebiorstw
— ustawa z 1985 r. preferuje interesy przedsigcbiorstw. Jest to ogélna mysl
jednoznacznie wyrazona w toku prac nad aktualnie obowiazujaca ustawa ™.
W omawianym przypadku kosztem interesu konsumenta — w niewielkim
zreszta, stopniu — mozna w pelni zrealizowa¢ wymog pewnosci prawa nie-
zbedny z punktu widzenia przedsiebiorstw.

Nalezy tez zauwazy¢, ze zarOwno uprawniony z rejestracii, jak 1 kon-
sument nie s pozbawieni ochrony w tych wszystkich przypadkach, gdy
w wyniku zastosowania bezwzglednej koncepcji podobienistwa uznano
brak niebezpieczenistwa omawianej konfuzji, natomiast istnieje ona rze-
czywiscie i dalaby si¢ stwierdzi¢ na gruncie odmiennej koncepcji oceny
podobienstwa towaréw. W tych wszystkich sytuacjach, gdy obydwa prze-
ciwstawione towary s3 uznawane przez konsumentéw za pochodzace
z jednego i tego samego przedsigbiorstwa, z powodu dobrej znajomosci
danego znaku (renomy upostaciowanej w tym znaku), uprawniony z re-
jestracji moze wystapi¢ wobec osoby trzeciej ze skarga oparta na art. 3
u.n.k. Jest to bowiem przypadek wykorzystania cudzej renomy, sprzecz-
ny z zasadami uczciwos$ci kupieckiej. Uprawniony z rejestracji w Swietle
bronionej w rozprawie koncepcji nie moze wytoczy¢ powodztwa na pod-
stawie art. 20 ustawy, poniewaz brak jest niebezpieczenstwa wprowadze-
nia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towaréw, lecz moze sprzeciwi¢
si¢ wykorzystaniu dobrej slawy zwigzanej z jego znakiem towarowym.
W omawianym przypadku nie ma znaczenie fakt wywolania niebezpie-
czenistwa konfuzji co do pochodzenia towaréw, lecz fakt bezprawnego
wykorzystania renomy znaku osoby uprawnionej z rejestracji®’. Wskazana
mozliwo$¢ nie dotyczy wszystkich zarejestrowanych znakéw towarowych,
lecz tylko szczegdlnie znanych w obrocie — stawnych znakéw towarowych.
Uzycie pozostalych znakéw w obrocie przez osobe trzecia nie jest pola-
czone z dostatecznie intensywnym wykorzystaniem renomy znaku uza-
sadniajacym skuteczne wytoczenie skargi z art. 3 u.z.n.k. W odniesieniu
do znakoéw nieuzywanych oraz niezbyt intensywnie uzywanych zachodzi

47 Zob. uwagi umieszczone w § 4 p. 2 rozdzialu IL.
* R. Skubisz, Nowa ustawa o gnakach towarowych, PUG 1985, nr 7, s. 186.
¥ Zob. na temat wykorzystanie renomy znaku towarowego § 4, p. 2 niniejszego rozdziatu.
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mozliwo$¢ powstawania pomyltek odbiorcow, ktdre nie moga by¢ skutecz-
nie zakazane przez osobg uprawniong z rejestracji. W praktyce takie przy-
padki nie maja wigkszego znaczenia. Dlatego tez skutkiem dopuszczenia
normy art. 3 u.z.n.k. — jako podstawy uzupelniajacej ochrony zarejestro-
wanych znakéw — jest powazne zmniejszenie wad koncepcji bezwzgledne;j
oceny podobiefistwa towarow.

E. Metodyka ustalania przez organ orzekajacy istnienia niebezpieczen-
stwa wprowadzenia w blad

Najtrudniejsza kwestia, ktora powstaje w toku rozstrzygania spraw o na-
ruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, dotyczy ustalenia przez
organ orzekajacy istnienia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad od-
biorcéw co do pochodzenia towaréw. Stwierdzenie to jest aktualne przede
wszystkim w odniesieniu do polskich sadéw 1 komisji arbitrazowych, ktére
maja bardzo mate doswiadczenie w kwestii stosowania przepiséw dotycza-
cych ochrony znakéw towarowych. Z tego powodu uwazam za pozadane
przedstawienie ogolnych zasad rzadzacych ustalaniem istnienia omawianej
konfuzji. Przede wszystkim organ orzekajacy powinien ustali¢ osobg prze-
cigtnego odbiorcy towaru. Jak trafnie podniesiono w literaturze, przecigtny
odbiorca reprezentuje ,,model postepowania bedacy wypadkows zachowan
ogolu 0séb, ktore nabywaja zwykle dany towar lub potencjalnie mogg taki
towar naby¢”’. W zaleznosci od towaru moga to by¢ osoby o bardzo t6z-
nych kwalifikacjach. I tak, w przypadku specjalistycznych urzadzen model
przecigtnego nabywcy obejmuje typowe zachowanie znawcy z danej dzie-
dziny, w odniesieniu do towarow powszechnego uzytku (np. zywnosci) po-
jecie przeci¢tnego odbiorcy dotyczy zachowania zwyklych konsumentow.
Przecietny odbiorca reprezentuje model postepowania oséb podleglych
polskiemu ustawodawstwu. Opinie zagranicznych odbiorcéw nie sa brane
pod uwage przy ustalaniu omawianego wzorca, nawet gdyby dany towar byt
przeznaczony na eksport. Wynika to z faktu powstania problemu legalnosci
uzycia znaku towarowego na obszarze Polski.

Po ustaleniu wzorca przecigtnego odbiorcy organ orzekajacy przy-
stepuje do badania podobiefistwa obu towarow; rezygnuje z niego tylko
wtedy, gdy towary sa takie same lub w sposéb oczywisty podobne. Sad
albo komisja arbitrazowa oceniaja podobienstwo towaréow z punktu wi-
dzenia przecigtnego odbiorcy (art. 19). Metoda ta nazywana jest subiek-
tywna. Jednakze organ orzekajacy w toku tego badania kieruje si¢ kryte-
riami przedstawionymi wczesniej (lit. B), ktére maja w pewnym stopniu

M. Kepitiski, Niebezpieczeristwo. .., s. 38.
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charakter zobiektywizowany. Przy ocenie podobiefistwa towaréw nalezy
moim zdaniem stosowa¢ bezwzgledna koncepcje, a przez to pomijac sile
oddzialywania zarejestrowanego znaku na odbiorcow i stopien podobien-
stwa obydwu poréwnywanych oznaczen. Dlatego tez oceng podobieistwa
towaréw przeprowadza si¢ na podstawie fikcyjnego znaku o $redniej sile od-
dzialywania na odbiorcéw danego towaru®'. Poniewaz nie jest tutaj uwzgled-
niany wplyw konkretnego oznaczenia na kwalifikacje towarow, ten sposéb
badania nazywa si¢ metoda abstrakcyjna. Jej zaleta jest mozliwosc¢ stabilnej
1 jednoznacznej kwalifikacji towaréw w interesie podmiotéw prowadzacych
dzialalno$¢ gospodarcza. Wstepna kwestia przy badaniu podobiefistwa
oznaczen jest ustalenie, czy pozwany uzywa swojego oznaczenia w charak-
terze znaku towarowego, tzn. w obrocie gospodarczym i w celu odréznienia
towaréow na podstawie kryterium ich pochodzenia. Organ orzekajacy pro-
wadzi postepowanie tylko wtedy, gdy uzyska w tej sprawie pozytywna odpo-
wiedz. Po stwierdzeniu, ze towary nie sq podobne, organ orzekajacy konczy
postepowanie w danej sprawie. Do badania oznaczen przystepuje si¢ tylko
wtedy, gdy towary sa takie same lub podobne. Przy badaniu podobienistwa
oznaczen przeprowadzanego z punktu widzenia przecietnego odbiorcy
(art. 19) sad albo komisja arbitrazowa posluguje si¢ kryteriami przedstawio-
nymi wezesniej (lit. C). Uwzglednia si¢ rowniez calo$¢ elementéw rynko-
wych, a zwlaszcza site oddzialywania znaku na przecietnego odbiorce oraz
stopient podobiefistwa tego oznaczenia do oznaczenia zarejestrowanego.
Organ orzekajacy powinien kierowac si¢ w toku badania nastepuja-
cg dyrektywa postgpowania: ,,nalezy uwzglednia¢ ogélne wrazenia, jakie
oba poréwnywane oznaczenia wywieraja na odbiorcy [...] dla nabyw-
cy decydujace znaczenie maja zbiezne elementy obu oznaczen. Jest to
usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyz nabywca
zachowuje z reguly w pamigci jedynie ogdlny zarys oznaczenia, ktorego
poszukuje. Kieruje si¢ wiec przy wyborze jedynie pewnymi przewod-
nimi elementami oznaczenia, z pominigciem drobnych rozbieznosci”*.
W toku badania dazy si¢ do ustalenia niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad co do pochodzenia towaru (art. 19). Tak wigc nie jest konieczne
do stwierdzenia podobiefistwa oznaczen rzeczywiste pomylenie znakow.
Wystarczy, ze taka mozliwo$é zachodzi”. Fakt istnienia rzeczywistych

3! Jest to konsekwencja wezesniejszego opowiedzenia si¢ za koncepcja bezwzglednej oceny podo-
biefistwa towardw. Tak tez w orzecznictwie REN, np. w orzeczeniu cyt. w przyp. 41. Zob. réwniez
A. Baumbach, W. Hefermehl, Wezthewerbsrechz, s. 366.

2 M. Kepitiski, Niebezpieczeristwo. .., s. 11.

33 Na ten temat obszernie: EK. Beier, Gedanken zur Vermvachslungsgefahr und ihrer Feststellung im Prozess,
GRUR 1974, s. 517. Zob. Réwniez: M. Kepiaski, Niebegpieczeristwo. .., s. 11.
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pomylek wzmacnia poglad o istnieniu podobienistwa oznaczen. Stwier-
dzenie podobienistwa oznaczen po uprzednim ustaleniu, ze obydwa ozna-
czenia sa uzywane dla takich samych lub podobnych towardw, jest rowno-
znaczne z uznaniem istnienia niebezpieczefstwa dyskutowanej konfuzji.

3. Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

Niebezpieczenistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pocho-
dzenia towaréw ze znakiem wynika z form uzywania znaku okres§lonych
w art. 13 ustawy. Do naruszenia prawa z rejestracji dochodzi zatem w kaz-
dym przypadku bezprawnego uzycia znaku towarowego w obrocie gospo-
darczym. Najczesciej naruszenie prawa polega na nalozeniu przez osobe
nieuprawniong cudzego znaku towarowego na swoje towary i wprowa-
dzeniu ich do obrotu. Naruszenie zachodzi juz w sytuacji, kiedy nieupraw-
niony opatruje swoje towary cudzym znakiem towarowym; bezprawne
opatrzenie towaréw znakiem towarowym nie jest natomiast czynno$cia
przygotowujaca wilasciwe naruszenie (art. 13 w zw. z art. 19). Nie jest bo-
wiem cecha konstytutywna naruszenia prawa z rejestracji wprowadzenie
bezprawnie oznaczonych towaréw do obrotu. Jednakze towary te musza
by¢ przeznaczone do zbycia. W przeciwnym razie uzycie znaku odbywa
si¢ poza obrotem gospodarczym i tym samym jest prawnie dozwolone.
Naruszenie prawa z rejestracji zachodzi tez w przypadku uzycia przez
osobe nieuprawniona cudzego znaku towarowego przy reklamie swoich
towarow, jak réwniez na dokumentach handlowych zwiazanych z wpro-
wadzeniem tych towaréw do obrotu. We wszystkich wymienionych sy-
tuacjach wystepuje niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w blad
co do pochodzenia towaréw. Towary naruszyciela sa juz przedstawione
(produkt z cudzym znakiem zostal wprowadzony do obrotu) lub maja
by¢ przedstawione (produkt zostal opatrzony cudzym znakiem towaro-
wym w celu wprowadzenia go do obrotu) konsumentom jako pochodzace
z przedsiebiorstwa osoby uprawnionej z tytulu rejestracji. Do naruszenia
dochodzi tez w sytuacji, gdy towary uprawnionego do znaku towarowego
zostaly wprowadzone anonimowo (bez znaku) do obrotu i nastgpnie oso-
ba trzecia opatruje je znakiem osoby uprawnionej oraz wprowadza je do
obrotu lub zamierza to uczynié. Takie dzialanie jest powszechnie uznane
W zagranicznym orzecznictwie i nauce prawa za akt naruszenia prawa z re-
jestracji znaku towarowego™.

34 Zob. w szczegolnosci: EK. Beier, Grenzen der Erschipfungslebre in Markenrecht— Zur Beurteilung des 1 ertriebes
umgepackrter und neu gekenngeichneter Originahyare in den Landern der Enropdischen Wirtschafisgemeinschaft, GRuR
Int. 1978, s. 263 i n. oraz cyt. tam bardzo obszernie orzecznictwo i pismiennictwo krajéw EWG.
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Naruszenie zachodzi takze wéwcezas, gdy towary uprawnionego do
znaku zostaly przez niego oznaczone, a nastepnie bez upowaznienia (bez-
prawnie) wprowadzone do obrotu przez osobe trzecia. Niebezpieczen-
stwo konfuzji w obrocie znajduje wyraz w mozliwosci powstania opinii
wérdd odbiorcow, ze towar ze znakiem — tak jak zostal oznaczony — po-
chodzi (znalazl si¢ w obrocie) z przedsigbiorstwa uprawnionego do zna-
ku towarowego. Uprawniony do znaku moze by¢ zainteresowany w nie-
wprowadzaniu do obrotu towaroéw opatrzonych juz znakiem towarowym,
jezeli uzyskal dodatkowe informacje, Ze te towary nie charakteryzuja si¢
pozadanymi wlasciwosciami. Nie wyklucza niebezpieczenistwa tej kon-
fuzji nawet fakt, ze towar zostal wyprodukowany oraz oznaczony przez
osobe uprawniong do znaku towarowego. W prawie znakéw towarowych
pochodzenie towaru z przedsiebiorstwa osoby uprawnionej do znaku
nie moze by¢ rozumiane doslownie jako pochodzenie fizyczne. Oznacza
ono jedynie poddanie kontroli osobie uprawnionej towaru jako takiego,
sposobu oznaczania oraz wprowadzenia do obrotu. Towar ze znakiem
pochodzi z przedsi¢biorstwa, gdy zostal wprowadzony do obrotu przez
osobe uprawniong do znaku badZ przez inny podmiot na podstawie jej
upowaznienia. Samodzielne wprowadzenie do obrotu lub udzielenie sto-
sownego upowaznienia jest rownoznaczne ze zgoda uprawnionego, wraz
ze wszystkimi konsekwencjami, na taczenie przez konsumentéw danego
towaru z jego przedsi¢biorstwem®.

Do naruszenia prawa z rejestracji dochodzi nie tylko w przypadku
pierwszego, ale rowniez kazdego kolejnego wprowadzenia do obrotu bez-
prawnie oznaczonych towaréw badz tez towarow, ktore zostaly opatrzone
znakiem za zgoda uprawnionego, gdy nie wyrazil on zgody na ich wpro-
wadzenie do obrotu. Znak towarowy przekazuje bowiem bledne informa-
cje co do pochodzenia — w powyzszym znaczeniu — towaréw opatrzonych
tym znakiem. Nie stanowi natomiast naruszenia tego prawa akt kolejnego
wprowadzenia do obrotu tych towarow, jezeli w stosunku do nich prawo
z rejestracji uleglto wyczerpaniu®.

Od samego aktu uzywania znaku towarowego nalezy odréznic¢ czyn-
nosci przygotowawcze. I odpowiednio, od wlasciwego naruszenia prawa
z rejestracji odréznia si¢ stan zagrozenia (art. 20 ust. 1), ktéry poprzedza
uzycie znaku w sposéb okredlony w art. 19. Nie jest mozliwe jednoznacz-
ne i wyczerpujace okreslenie wszystkich sytuacji objetych pojeciem stanu

3 Zob. réwniez rozdziat 1§ 1 p. 1.
3 Na temat wyczerpania prawa z rejestracii zob. nizej § 3 tego rozdziatu.
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zagrozenia®. W kazdym przypadku musi jednak istnie¢ rzeczywista i bez-
posrednia grozba uzycia znaku w sposob, ktory stwarza niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaréw. Stan
zagrozenia prawa z rejestracji stanowi np. produkcja naszywek znaku to-
warowego ,,Wrangler” przez przedsi¢biorstwo odziezowe, zawarcie umo-
wy o import ze znakiem towarowym podobnym do oznaczenia zarejestro-
wanego w Polsce na rzecz innej osoby, zainstalowanie w przedsigbiorstwie
wytwarzajacym napoje chlodzace maszyny przystosowanej do produkeji
opakowan szklanych, ktorych forma jest zarejestrowana na rzecz innego
podmiotu, skupowanie przez przedsigbiorstwo produkujace napoje chto-
dzace opakowan szklanych, ktoérych forma jest zarejestrowana jako znak
towarowy na rzecz innej osoby, zawarcie umowy o wykonanie materialéw
reklamowych, ktére bedg zawiera¢ znak towarowy podobny do cudzego
znaku towarowego. Nie groza natomiast naruszeniem prawa z rejestracji
znaku towarowego np. produkcja przez rzemieslnika naszywek, naklejek,
nalepek zawierajacych oznaczenie chronione jako znak towarowy, o ile ten
rzemieslnik nie wytwarza towarow, dla ktorych zarejestrowano dany znak
towarowy, produkcja toreb plastycznych ze znakiem towarowym. W tych
przypadkach dane oznaczenie nie musi by¢ wykorzystane w charakterze
znaku towarowego. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, ze oznaczenie
bedzie stuzy¢ jedynie dla celow dekoracyjnych albo zostanie wykorzystane
w charakterze znaku towarowego dla oznaczania towaréw innego rodza-
ju. Nie stanowi tez bezposredniej grozby naruszenia prawa z rejestracii
znaku towarowego produkcja maszyn przystosowanych do wytwarzania
opakowan, ktorych forma stanowi zarejestrowany znak towarowy, jak
réowniez skup przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo wszystkich lub
wybranych opakowan wielokrotnego uzytku, chocby byly one chronio-
ne jako znak towarowy. Jestem przekonany, ze w orzecznictwie powinna
uksztaltowac¢ si¢ liberalna tendencja oceny czynnosci przygotowawczych,
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego i uznawania, ze maja one
taki charakter tylko w przypadkach, gdy niewatpliwie okreslone dzialanie
poprzedza naruszenie prawa z rejestracji. Skutkiem surowej oceny bytoby
ograniczenie produkcji 1 uzywania oznaczen w celach estetycznych badz
jako znaku towarowego dla towaréw innego rodzaju.

57 Zob. téwniez: A. Jakubecki, R. Skubisz, Zabexpiecenie roszezen wynikajacych 3 naruszenia prawa
g rejestragi gnakn towarowego, ZN U] PWOWI, nr 50, s. 93 i n.; J. Solarz, M. du Vall, Wytwarzanie
7 ghywanie podrobionych 3nakdw towarowych w Swietle prawa polskiego, ZN U] PWOWI, nr 44, s. 185-190;
A. Kraft, G. Honn, Herstellung und V ertrieb von Kennzeichnungsmaterial als Warenzeichenverletzung, GRUR
1974,s. 191 i n.



132 ROzDzIAL I11. NARUSZENIE PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

§ 3. Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Poj¢cie wyczerpania

Przez rejestracje znaku towarowego powstaje wylaczne prawo uzywa-
nia tego znaku w obrocie gospodarczym (art. 13 ust. 1). Prawo to obejmuje
m.in. uprawnienie do umieszczenia znaku na towarach oraz ich wprowa-
dzania do obrotu (art. 13 ust. 2). Nie budzi watpliwosci w $wietle powo-
tanych przepiséw wylaczna kompetencja uprawnionego z tytutu rejestra-
cji do nakladania znaku na towar. Powstaje natomiast pytanie, czy prawo
z rejestracji zapewnia monopol — co zdaje si¢ wynika¢ z tresci obydwu
przepisow — na kazdy akt wprowadzenia do obrotu towaréw ze znakiem.
Tak szerokie ujecie prawa z rejestracji znaku towarowego przekreslifoby
przydatnos¢ ich ochrony, poniewaz bardzo powaznie utrudnitoby handel
towarami opatrzonymi znakami. W kazdym przypadku nabywca danego
towaru bytby zmuszony poprzedzaé jego ponowne zbycie uzyskaniem
odpowiedniej zgody uprawnionego z tytulu rejestracji. Zapobiega temu
koncepcja wyczerpania prawa z rejestracji znaku. Wyraza si¢ ona w tym, ze
pierwsze legalne przeniesienie prawa wlasnosci danego egzemplarza pro-
duktu ze znakiem powoduje zgasnigcie (konsumpcijg) uprawnienia pod-
miotu praw z rejestracji lub innej osoby (np. licencjobiorcy) wywodzacej
od niego swoje prawo do wprowadzenia do obrotu danego wyrobu (wy-
czerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego). Skutkiem wyczerpania
(zgasnigcia) uprawnienia do wprowadzenia do obrotu jest prawo nabywcy
ponownego wprowadzenia do obrotu tego produktu czy to w formie prze-
niesienia prawa wlasnosci (np. sprzedaz, zamiana), czy tez w inny sposob
(np. najem maszyn opatrzonych znakiem). Fakt wyczerpania uprawnienia
do wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem wylacza mozliwos$¢ wy-
stapienia wobec nabywcy ze skarga z tytulu naruszenia prawa z rejestracji
w razie odsprzedazy danego wyrobu.

Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego nie byto regulowa-
ne wyraznym przepisem w ustawie z 1963 r. Zgodnie z postulatem wy-
sunigtym w nauce prawa® taki przepis zawieral projekt ustawy z 1976 1.’
Ostatecznie jednak nie zostal on wprowadzony do obowiazujacej ustawy.
Wylania si¢ zatem pytanie o podstawe normatywna teorii wyczerpania
prawa z rejestracji w obowigzujacym stanie prawnym. Faktyczne uznawa-
nie przez dziesiatki lat wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego

3 S. Sottysiniski, Prawo 3 rejestragii znaku towarowego, PWPP, nr 2,'s. 141-142.
* Przytacza tre$¢ tego przepisu M. Kepinski, Rogporzadzanie prawem 3 rejestragii znaku towarowego,
Poznan 1979, s. 200.
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moglo doprowadzi¢ do wyksztalcenia odpowiedniej normy prawa zwycza-
jowego. Poniewaz jednak tendencja polskiego porzadku prawnego jest wy-
patcie norm prawa zwyczajowego®, nalezy podja¢ probe wskazania innej
podstawy normatywnej wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego.

Ustawodaweca trafnie zrezygnowal z umieszczenia w ustawie z 1985 r.
przepisu statuujacego wyczerpanie praw z rejestracji znaku towarowego.
W moim przekonaniu dyskutowana koncepcja znajduje mocne normatyw-
ne oparcie w realizowanych przez ustawe celach ochrony prawnej znakéow
towarowych®!. Podstawowym celem ustawy jest bowiem ochrona znaku
towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia (art. 19). Funk-
cja ta jest wykonywana przez przekazywanie potencjalnym odbiorcom
towarow informacji, ze dany wyréb, tak jak jest oznaczony, zostal wpro-
wadzony po raz pierwszy do obrotu przez uprawnionego z rejestracji lub
za jego zgoda przez inng osobe. Towar ze znakiem pochodzi zjego
przedsigbiorstwa, jezeli w tej postaci wprowadzil go do obrotu badz sta-
lo si¢ to za jego zgoda. Dlatego tez w tej postaci — niezaleznie od tego,
ile razy byl przedmiotem umowy przenoszacej wlasnos¢ — przy uwzgled-
nieniu procesu fizycznego starzenia si¢ powinien by¢ aczony przez kon-
sumentow z przedsigbiorstwem osoby uprawnionej z tytulu rejestracji.
Prawo z rejestracji znaku towarowego zmierza zatem do zabezpieczenia
odpowiadajacego prawdzie przekonania nabywcow, ze dany produkt ze
znakiem pochodzi — w powyzszym rozumieniu — z przedsigbiorstwa pod-
miotu praw z rejestracji. Naruszenie tego prawa polega — przy spelnieniu
innych warunkéw — na mozliwosci blednego, niezgodnego z rzeczywi-
stoscig przypisania przez klientéw osobie uprawnionej danego egzempla-
rza wyrobu ze znakiem (art. 19). Naruszenie nie zachodzi w przypadku
odsprzedazy towaru ze znakiem, poniewaz brak jest niebezpieczefistwa
wprowadzenia w blad co do pochodzenia tegoz produktu; jego pocho-
dzenie nie uleglo zmianie, a zmienil si¢ jedynie podmiot prawa wiasno-
$ci. Powolany przepis, jak réwniez kazdy inny, zabezpieczajac funkcje
znaku towarowego oznaczenia pochodzenia, nie uzasadnia wniosku, ze
uprawnionemu obok prawa pierwszego wprowadzenia do obrotu stuzy
monopol na kolejne akty wprowadzenia do obrotu tego produktu. Innymi
stowy, przepisy ustawy nie przyznaja uprawnionemu z rejestracji prawa
kontrolowania procesu dystrybucji towaréw ze znakiem do ostateczne-
go konsumenta. Zabezpieczenie funkcji oznaczenia pochodzenia wymaga

%°S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 1. Czes¢ ogdina, Wroctaw 1985, s. 62 i n. i cyt. tam
literatura.
S\ szczegdlnosci: EK. Beiet, Grengen. .., s. 263 1 cyt. tam orzecznictwo krajow EWG.
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bowiem objecia — obok naktadania znaku na towar — wylaczng kompeten-
cja tylko aktu pierwszego przeniesienia prawa wlasnosci danego wyrobu®.

W tym miejscu uwazam ze konieczne scharakteryzowanie poszczegol-
nych elementéw pojecia wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowe-
go. Wyczerpanie nastepuje jedynie poprzez takie wprowadzenie do obrotu
egzemplarza wyrobu ze znakiem, w wyniku ktérego nabywca otrzymuje
prawo rozporzadzania tym towarem (np. na podstawie umowy sprzeda-
zy, dostawy, komisu). Inne formy wprowadzenia do obrotu w rozumieniu
przyjetym w niniejszym opracowaniu (np. wystawienie wyrobu ze znakiem
na wystawie) nie powoduja wyczerpania prawa z rejestracji. Do wyczerpa-
nia prawa z rejestracji niezbedne jest samodzielne wprowadzenie towaru
ze znakiem do obrotu przez uprawnionego z rejestracji lub inng osobe
wywodzaca od niego swoje prawo uzywania znaku towarowego (np. li-
cencjobiorce, przedsigbiorstwo nalezace do organizacji — podmiotu praw
z rejestracji znaku wspoélnego) czy za ich zgoda przez inna osobe (np. wy-
facznego dystrybutora towaréw z danym znakiem na okre§lonym obsza-
rze). Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem bez wymaganej zgody
wylacznie uprawnionego na danym terytorium, choc¢by wyréb byl wypro-
dukowany, a nastgpnie oznaczony przez osobg uprawniona, nie powoduje
wyczerpania prawa z rejestracji do wprowadzenia do obrotu, a przeciw-
nie — stanowi typows forme naruszenia prawa z rejestracji. Wyczerpanie
nastepuje dopiero z chwila wprowadzenia towaru opatrzonego znakiem
do obrotu gospodarczego. Nie ma znaczenia fakt, czy dany wyréb byt juz
wezesniej przedmiotem cyrkulacji i znajdowal si¢ w obrocie bez jakiego-
kolwiek oznaczenia wyrdzniajacego, czy tez z jakims oznaczeniem, ktére
zostalo usunigte w sposob legalny. Wyczerpanie prawa z rejestracji wywo-
luje jedynie pierwszy akt przeniesienia prawa wiasnosci towaru ze zna-
kiem na osoby trzecie. Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego
nastepuje zpso iure. Nie jest konieczne umieszczenie w umowie sprzedazy
pewnej partii egzemplarzy towaréw ze znakiem postanowienia przewidu-
jacego wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu
do tych towaréw. Uprawniony z rejestracji lub inna osoba uprawniona do
uzywania znaku rozstrzyga jedynie, czy towar z danym znakiem wprowa-
dzi¢ do obrotu. Poniewaz prawo z rejestracji ulega wyczerpaniu z chwila
pierwszego wprowadzenia do obrotu, wykluczona jest kontrola dalsze;
dystrybuciji tych produktéw na podstawie ustawy o znakach towarowych.
Zdarzy¢ si¢ moze, ze uprawniony z tytulu rejestracji znaku towarowego

%2 Po raz pierwszy Sad Rzeszy w orzeczeniu z dn. 28.02.1902 1. cyt. wedtug EXK. Beiera, Territorialitit
des Markenkrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR Int. 1968, s. 9.
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jest zainteresowany w okresleniu w umowie sprzedazy sposobu dalszego
zbytu tych towaréw. Takie postgpowanie legalne co do zasady moze byé
uznane na tle konkretnej sytuacji za niedozwolone w $wietle art. 58 k.c.
Pod tym samym znakiem moga by¢ wprowadzone do obrotu towary obje-
te rejestracja, lecz rozniace si¢ istotnie wlasciwosciami. W tym przypadku
takze skutkiem wprowadzenia do obrotu jest wyczerpanie.

2. Przepakowanie oraz przerdbka i naprawa towaréw z cudzym
znakiem towarowym

W drodze do ostatecznego odbiorcy towar ze znakiem moze by¢
przedmiotem kilkakrotnej odsprzedazy. Zdarza si¢, ze podmiot uczest-
niczacy w obrocie tymi produktami (np. hurtownik, detalista) jest zain-
teresowany w przepakowaniu towaru i nalozeniu tego samego znaku na
mniejsze opakowania. Jak pokazuje praktyka, dotyczy to przede wszystkim
alkoholi (zwlaszcza wina), oliwy, farmaceutykéw, srodkow chemicznych
itp. Przepakowanie towaru musi by¢ polaczone z usuni¢ciem znaku towa-
rowego, ktore to dzialanie, jesli narusza zasady wspolzycia spotecznego,
jest zagrozone sankcjg z art. 3 u.n.k. W tym miejscu chodzi jednak o oceng
legalnosci aktu ponownego nalozenia znaku na towar w przypadku, gdy
prawo z rejestracji uleglo wyczerpaniu wobec tego egzemplarza produktu.
Opatrzenie towaru znakiem stanowi — jak to wyzej wykazano — naruszenie
prawa z rejestracji znaku towarowego. Z art. 13 ustawy wynika bowiem, ze
jedynie uprawniony do znaku ma kompetencje¢ rozstrzygania o oznaczeniu
towarow znakami towarowymi. Okoliczno$¢, ze towar ze znakiem byt juz
wezesniej przedmiotem umowy przenoszacej wlasnosc¢, nie zmienia oceny
sytuacji. Wyczerpaniu uleglo bowiem jedynie prawo dalszej odsprzedazy
towarow ze znakiem. Nie wygasto natomiast prawo oznaczania towaréw
znakami; trwa ono do chwili dotarcia towaru ze znakiem do ostateczne-
go odbiorcy®. Dyskutowana czynnosé przepakowania towaru odbywa si¢
zatem poza ramami koncepcji wyczerpania prawa z rejestracii, dlatego tez
stanowi ewidentny przypadek naruszenia prawa do znaku towarowego.
Przeci¢tny nabywca moze bowiem przypuszczal, ze w tej postaci dany wy-
rob (przepakowany i ponownie oznaczony) zostal udostepniony klientom
przez uprawnionego lub za jego zgoda przez inne osoby. Zachodzi zatem
niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towarow ze znakiem. Towar zostal wprawdzie w tej postaci wyproduko-
wany, ale w innej wprowadzony do obrotu. Przepakowywanie towarow

# To stanowisko wynika z koncepcji przyznawania ochrony w granicach funkcji oznaczenia
pochodzenia.
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1 ponowne ich oznaczenie jest tak samo oceniane w zagranicznym orzecz-
nictwie 1 nauce prawa, chociaz na podstawie odmiennych przepiséw 1 przy
zréznicowanej argumentacji®.

Drugi przypadek ingerencji w zwiazek towaru i oznaczenia — jako
kreowanej przez uprawnionego do znaku towarowego pewnej calosci —
znajduje wyraz w dokonywaniu przerobek (ulepszen) towaréw lub ich na-
prawy (regeneracji). Na przyklad ulepszenia produktu moga polegac na:
wymianie w samochodach osobowych silnika o mniejszej pojemnosci na
silnik o wigkszej pojemnosci, silnika benzynowego na silnik wysokoprez-
ny typu ,,Diesel”, zmianie wystroju i wyposazenia samochodow, przera-
bianiu lodéwek na zamrazarki. Znacznie szerszy zakres w praktyce ma
zjawisko naprawy lub regeneracji towaréw ze znakiem (chodzi np. o na-
prawe samochodéw, maszyn do pisania, maszyn do szycia, rowerdw czy
tez regeneracj¢ akumulatoréw, swiec zaplonowych, opon). Zmiana towa-
ru ze znakiem poprzez jego przerobke, naprawe lub regeneracje moze
wej$¢ w zakres prawa do znaku towarowego tylko wtedy, gdy odbywa si¢
w obrocie gospodarczym. Opatrzony znakiem produkt jest w tym obro-
cie, jezeli jest przeznaczony do zbycia. Dopuszczalne sa zatem — w $wietle
prawa znakow towarowych — wszelkie modyfikacje wyrobow przez osta-
tecznych odbiorc6w®. Moga oni przerabiaé¢ czy naprawiaé wyréb samo-
dzielnie lub zleca¢ wykonanie tych prac osobom trzecim (np. zakladom
rzemieslniczym, szkolom wyzszym). Tak samo nalezy ocenia¢ korzystanie
ze zmodyfikowanego wyrobu w gospodarstwie domowym i w dziatalno-
$ci gospodarcze;.

Ustalenie, ze wyczerpaniu (zgadnigciu) ulega jedynie uprawnienie do
kolejnego wprowadzenia do obrotu, a podmiot praw z rejestracji zacho-
wuje wylacznie uprawnienie do oznaczania towaréw, ulatwia oceng mo-
dyfikacji produktow opatrzonych cudzym znakiem towarowym, przezna-
czonych do odsprzedazy, najmu itp. Uprawnienie do oznaczania obejmuje
bowiem nie tylko prawna moznos$¢ opatrywania towarow znakami, ale
réwniez modyfikowania towardéw ze znakami®. Znak pozostawiony na

6 Zamiast wielu: EK. Beiet, gp. ¢it,, s. 266 i n. oraz cyt. tam otzecznictwo i pi$miennictwo krajow
EWG.

% Najszetzej na ten temat orzecznictwo i nauka prawa we Woszech, np. orzeczeczenie sadu kasacyjnego
zdn. 22.10.1969 1., GRUR Int. 1970, s. 165 in. Z pismiennictwa w szczegolnosci: G. Aghina, L urilizzatione
atipica del marchio altrui, Milano 1971, s. 115.

% Na przyklad: A. Baumbach, W. Hefermehl, Weztbewerbsrecht, s. 570-571; EK. Beiet, ap. ait., s. 265-2606;
P. Roubier, Le droit de la propriéré industrielle, t. 1, Paris 1952, s. 382; A. Chavanne, Burst, Droit. . ., s. 370 oraz
cyt. tam orzecznictwo 1 pismiennictwo; G. Aghina, L utilizzatione. . ., s. 107 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo
1 pismiennictwo.
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zmodyfikowanym towarze moze wywola¢ u nabywcow bledne mnie-
manie, ze dany produkt, tak jak jest postrzegany, zostal wprowadzony
do obrotu przez uprawnionego do znaku lub na podstawie stosownego
upowaznienia. Skutkiem przerdbek i innych zmian produktu ze znakiem
byloby niebezpieczenstwo wprowadzenia w biad odbiorcéw co do po-
chodzenia towaru. Z tego stwierdzenia zdaje si¢ z jednej strony plynaé
wniosek o mozliwosci zakazywania przez uprawnionego do znaku ulep-
szenia, naprawy lub regeneracji wyrobéw opatrzonych jego znakiem jako
aktéow naruszenia prawa do znaku towarowego. Jednakze z drugiej strony
konsekwencja tego stanowiska bytoby powazne ograniczenie dziatalnosci
oso6b prawnych 1 fizycznych dokonujacych usprawnien, napraw i regenera-
cji wyrobow produkowanych przez inne przedsigbiorstwa. Powstaje zatem
pytanie, czy uwzglednia¢ w pelni interesy uprawnionych do znakéw to-
warowych oraz konsumentow i zakazywa¢ zmian produktéw ze znakiem,
poniewaz ich skutkiem jest niebezpieczenstwo konfuzji w obrocie, czy tez
uzna¢ zasadnos¢ interesu przedsi¢biorstw naprawczych 1 dopusci¢ mozli-
wos¢ ulepszania, naprawy i regeneracji wyrobéw ze znakiem, chociaz ich
skutkiem moze by¢ niebezpieczenstwo konfuzji odbiorcéw; nie jest wy-
kluczona wreszcie jeszcze inna metoda postepowania.

Problem dopuszczalnosci przerébek, naprawy oraz regeneracji towa-
réw opatrzonych cudzym znakiem towarowym jest rozmaicie rozstrzy-
gany w zagranicznym orzecznictwie 1 nauce prawa. Bardzo liberalne jest
stanowisko orzecznictwa USA. Podstawa obecnej praktyki jest orzeczenie
Supreme Courte w sprawie Champion Spark Plug Co v. Sanders®’. Sad
wyrazil poglad, Ze jest zgodne z prawem zbywanie pod cudzym znakiem
towarowym poddanych renowacji §wiec zaplonowych, jezeli wykluczona
jest mozliwo$¢ uznania przez odbiorce tych §wiec za nowe wyroby. Dlate-
go tez sad uznal, Ze trafnie w poprzedniej instancji zarzadzono wypalanie
na regenerowanych §wiecach napiséw ,,used” albo ,,repaired”. Ponadto na
opakowaniach, drukach reklamowych, dokumentach handlowych powin-
ny by¢ umieszczone informacje wyjasniajace, ze Swiece byly juz uzywane
1 zostaly poddane regeneracji. Tego rodzaju informacje sa wystarczaja-
ce w przypadku modyfikacji wyrobéw niepowodujacych zupelnej zmiany
istoty produktu. Natomiast jezeli dochodzi do zmiany tej istoty, konieczne
jest usuniecie znaku towarowego. Zasady werdyktu w sprawie Champion
v. Sanders zostaly rozwinigte w pdzniejszych orzeczeniach. I tak, uznano
za legalng praktyke modernizowania starych maszyn do szycia ze znakiem

7331 US, 125.
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,wolnger” przy wykorzystaniu nowoczesnych cze¢dci zamiennych 1 oprzy-
rzadowania pod warunkiem poinformowania o modyfikacjach®. W od-
réznieniu od tego werdyktu w innym orzeczeniu® uznano zainstalowanie
w maszynie do szycia ,,Singer” elementéw wyprodukowanych przez inne
przedsigbiorstwo za zmiang istoty produktu, poniewaz wigcksza byla war-
to$¢ obcych czgdci zamiennych anizeli czesci oryginalnych. W rezultacie
stwierdzono naruszenie prawa do znaku towarowego oraz mylaca rekla-
me, chociaz pozwany zaopatrywal modernizowane maszyny w informacje
o przeprowadzeniu naprawy. We Wloszech uznaje si¢, Ze naprawy i inne
modyfikacje towaru ze znakiem, ktore nie zmieniaja jego istoty, nie stano-
wia naruszenia prawa do znaku towarowego. Jezeli jednak przeprowadza
si¢ zmiang istoty wyrobu, to konieczne jest usunigcie znaku towarowego.
Do zmiany produktu dochodzi wtedy, gdy sa modyfikowane najwazniej-
sze elementy wyrobu™. Orzecznictwo stoi na stanowisku, ze umieszczenie
na zmodyfikowanym wyrobie ,,ricostruito” nie wystarcza dla wykluczenia
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w biad co do pochodzenia
towaru’'. W przypadku zmiany towaréw z cudzym znakiem towarowym,
ktore to zmiany moga spowodowac naruszenie prawa do znaku, wlasciciel
tych towaréw przed ich ponownym wprowadzeniem do obrotu powinien
usunaé oznaczenie. We Francji zmiana towaru opatrzonego cudzym zna-
kiem towarowym stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego. Wkro-
czenie w zakres wylacznosci nastepuje w przypadku zmiany istoty towaru
jako prawnej catodci wywodzacej si¢ od uprawnionego do znaku poprzez
wprowadzenie w ramach naprawy nieoryginalnych czesci. Nawet istotna
naprawa, jezeli nie jest polaczona z wprowadzeniem obcych elementow,
nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego’. W pismiennictwie
powstala rozbieznos¢ opinii w kwestii koniecznosci oznaczania takich
produktéw jako naprawionych. A. Chavanne™ reprezentuje poglad, ze taki
obowiazek wynika z ustawy z 1964 r. E. Weibel wykluczyl obowiazek in-
formowania nabywcow, Ze towary zostaly naprawione, wyjatkowo uznajac

% Singer Mfg, Co.v. American Appliance Go. 86 E Supp. 737 (D.CN.D. Ohio 1949) — cyt. wedlug
E. Waibel, Warenzeichenrechtliche und wetthowerbsrechtliche Fragen des Ersat3telie-, Zubebor-, und Reparaturgewerbes,
Koln—Berlin-Bonn—Munchen 1977, s. 128.

® Singer Mfg, Co. v. Redlich, 109 E. Supp. 624 (U.C.S.P. Cal. 1952) — cyt. wedlug E. Waibel,
Warenzeichenrechtliche. .., s. 129.

0 Zob. np. orzeczenie cyt. w przypisie 65.

! Na przyktad: orzeczenie sadu kasacyjnego z dn. 14.02.1935 1., RBT 1952, nr 2, s. 223.

2 Zob. pozycje cyt. w przypisie 66 oraz orzeczenie sadu apelacyjnego w Lyonie z dn. 13.07.1976
r., GRUR Int. 1977, s. 204.

7 A. Chavanne, glosa do orzeczenia cytowanego w przypisie 72, GRUR Int. 1977, s. 104 i n.
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potrzebe takiego oznaczenia towardw, jezeli powstaly one z czg¢sci pocho-
dzacych z innych egzemplarzy danego produktu’™.

W krajowym orzecznictwie nie wystapil dotychczas dyskutowany pro-
blem. W pi$miennictwie wypowiedzial si¢ na ten temat jedynie M. Ke-
piniski”, ktéry twierdzi, ze przedsi¢biorstwo, poddajace towar przerébce
powodujacej zmiang jego pierwotnych wlasciwosci, ma obowiazek usunaé
znak pierwotnego producenta albo co najmniej zaznaczy¢ wyraznie fakt
dokonania w towarze okres§lonych zmian. Autor ten nie wypowiedzial si¢
natomiast co do wielkosci zmian, ktérych przeprowadzenie zmusza do
usunigcia znaku albo umieszczenia na towarze stosownej informaciji.

Przystepujac do wyrazenia wlasnego pogladu, pragne podkreslic, ze
znak jest chroniony ze wzgledu na przekonanie nabywcéw, ze towar ze
znakiem zostal wprowadzony do obrotu za wiedza 1 zgoda osoby upraw-
nionej i powinien by¢ laczony z przedsigbiorstwem tej osoby. Towar ze
znakiem legalnie wprowadzony do obrotu tak dlugo moze by¢ przypisa-
ny przedsi¢biorstwu uprawnionemu do znaku, jak dlugo sa zachowane
wszystkie cechy produktu sktadajace si¢ na jego istote. Znak towarowy
nie przekazuje natomiast informacji o wieku wyrobu i o tym, czy byt juz
naprawiany (regenerowany). Z tego stwierdzenia plynie wniosek o do-
puszczalnodci wszelkich napraw towaru niepotaczonych ze zmiang istoty
towaru. Moga by¢ uzyte oryginalne czg¢sci zamienne, jak rowniez elemen-
ty pochodzace od innego wytworcy. Mozna tez przeprowadzac przerobki
produktu niezmieniajace jego istoty. Wylania si¢ zatem pytanie, jakie zmia-
ny produktu prowadza do przeksztalcenia jego istoty. Uwazam, ze chodzi
o dwa rodzaje ingerencji w produkt ze znakiem, a mianowicie, gdy zmianie
ulegly podstawowe cechy konstrukcyjne produktu lub gdy obce, nieorygi-
nalne cz¢scl zastosowane w wyrobie przewazaja — z punktu widzenia ich
znaczenia dla towaru — nad elementami pierwotnymi’. W przypadku istot-
nej modyfikacji produktéw konieczne jest usuniecie znaku i uzycie wyrobu
anonimowo lub juz pod nowym oznaczeniem. Wykluczy¢ nalezy natomiast
przydatnos¢ umieszczenia wskazéwek informujacych o fakcie modyfika-
cji produktu. Przecigtny nabywca moglby bowiem na tej podstawie za-
sadnie przypuszczad, ze niekiedy migdzy uprawnionym do znaku a innym
przedsigbiorstwem istnieja zwiazki organizacyjne, prawne itp. istotne dla

™ E. Waibel, Reparatur und Anfarbeiten von Markenwaren in eichenrechtlicher Sicht, GRUR Int. 1977, s. 183.
> M. Kepifiski, Znak towarowy (funkga, rodzaje 3nakdw, onaczenia stanowiqee predmiot praw wylacnych,
rejestragia, akres wylaeznosei), SC, t. XXII, s. 2006; por. réwniez orzeczenie GKA z dn. 19.04.1963 1.,
OSPIiKA 1969, poz. 47 a.

76 Zob. téwniez: E. Waibel, Reparatur...,s. 184 in.
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procesu powstawania i oznaczania tych towaréw’’. Skutkiem tak liberalnego
stanowiska moze by¢ pojawienie si¢ na rynku towaréw opatrzonych tym
samym znakiem, a charakteryzujacych si¢ zréznicowanym poziomem jako-
$ci. Nie jest to jednak argument na rzecz tezy o potrzebie surowej praktyki
w kwestii modyfikacji towaréw ze znakiem przez osoby fizyczne i prawne
dzialajace niezaleznie od producentéw tych towaréw. W swietle ustawy nie
podlegaja bowiem ochronie oczekiwania konsumentéw dotyczace poziomu
jakosci towaréw. Uprawniony do znaku nie jest zobowiazany przepisami tej
ustawy do zbywania produktow charakteryzujacych si¢ okreslong jakoscia.
Moze zatem takze inna osoba zmienia¢ wlasciwosci produktow opatrzo-
nych cudzymi znakami towarowymi, jezeli te zmiany nie sa spowodowane
przeksztalceniem — w powyzszym znaczeniu — istoty towaru.

3. Import rownolegty

Wspolczesnie coraz czgsciej wystepuje zjawisko importu towaréw
opatrzonych znakiem towarowym, a wprowadzanych do obrotu po raz
pilerwszy za granica przez osobe uprawniona do znaku w kraju importu
lub przez inne przedsigbiorstwo pozostajace z nia w stosunkach gospo-
darczych, organizacyjnych lub prawnych (import réwnolegly). Zjawisko
to znajduje wyraz na tle nastgpujacych standéw faktycznych™. Po pierwsze,
uprawniona do znaku towarowego w kraju importu jest ta sama osoba,
ktéra na obszarze innego kraju po raz pierwszy wyprodukowala, oznaczy-
ta 1 wprowadzila do obrotu towary z tym znakiem. Towary te moga by¢
produkowane i oznaczane jedynie za granica, a zbywane w kraju importu
przez wylacznego dystrybutora lub inng jednostke zbytu badz tez czg¢scio-
wo produkowane za granica, a czgsciowo w kraju importu przez przedsie-
biorstwo nalezace do koncernu (zwiazku przedsi¢biorstw) lub przez licen-
cjobiorce. Po drugie, uprawniony do znaku w kraju importu nie jest ten
sam podmiot, ktoéry produkuje i oznacza towary znakiem za granica, lecz
przedsigbiorstwo polaczone z nim wigzami organizacyjnymi, gospodar-
czymi lub prawnymi. W przypadku, gdy towary sa produkowane jedynie
poza granicami kraju, uprawniony do znaku towarowego w kraju importu
jest wylaczny dystrybutor, filie zagranicznego przedsigbiorstwa albo tez
przedsigbiorstwo nalezace do tego samego koncernu, ktére nabyly to pra-
wo. Jezeli jednak towary ze znakiem sa produkowane zaréwno w kraju

7 Pot. ogdlnie krytyczne uwagi co do przydatnosci tego rodzaju wskazéwek: EK. Beiet,
Unterscheidende Zusatze als Mittel zur Lisung marken- und firmenrechtlicher Konflikte im gemeinsamen Markt,
RIW 1978, s. 213 i n. Zob. réwniez § 2 p. 2 rozdziatu 11 niniejszej rozprawy.

"8 Przedstawia je obszernie: EK. Beiet, Territorialitit. .., s. 8 i n.
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eksportu, jak i kraju importu, to uprawnione do znaku w kraju importu jest
zagraniczne przedsigbiorstwo, ktére z osoba zagraniczng jest zwiazane sto-
sunkiem licencyjnym lub organizacyjng przynaleznoscia do jednego i tego
samego koncernu. Biorac pod uwage bogate zagraniczne orzecznictwo”,
mozna stwierdzi¢, ze typowy przypadek réwnoleglego importu wystepuje
w sytuacji, gdy sa wwozone do kraju importu przez osobe trzecia towary
ze znakiem, ktére uprzednio zostaly wprowadzone do obrotu w kraju eks-
portu przez uprawnionego do znaku albo przez przedsigbiorstwo zwigzane
z nim w sposob istotny dla produkeji i oznaczania tych wyrobow.

Na tle powyzszych stanéw faktycznych pojawia si¢ praktyczne pytanie,
czy uprawniony do znaku towarowego w kraju importu moze na podstawie
swojego prawa zakaza¢ wwozu towaru ze znakiem wprowadzonym za gra-
nica do obrotu po raz pierwszy przez niego badz przez przedsigbiorstwo
pozostajace z nim w zwiazkach organizacyjnych, gospodarczych 1 prawnych.
Innymi stowy, czy wprowadzenie za granica towarow ze znakiem przez
uprawnionego w kraju importu badz przez inne powiazane z nim przedsig-
biorstwo powoduje wyczerpanie prawa do znaku na obszarze kraju importu,
czy tez wyczerpanie odnosi si¢ jedynie do kraju, w ktérym po raz pierwszy
towar zostal legalnie wprowadzony do obrotu. Import towaru ze znakiem
jest legalny w Swietle prawa znakéw towarowych tylko wtedy, gdy przyjmie
sig, ze wprowadzenie za granica tych towaréw przez uprawnionego do zna-
ku w kraju importu badZ przez inne osoby, ktére wywodza od niego swoje
prawo badZ pozostaja z nim w okreslonych zwiazkach gospodarczych lub
organizacyjnych, powoduje réwniez wyczerpanie prawa do znaku w kraju
wwozu towarow, a zatem wyczerpanie ma charakter eksterytorialny. Jezeli
natomiast stoi si¢ na stanowisku, ze skutek wyczerpania jest ograniczony je-
dynie do obszaru danego panstwa, to konsekwentnie nalezy traktowac jako
naruszenie prawa do znaku kazdy import towaréw z tym znakiem podjety
bez zgody uprawnionego do znaku w kraju importu.

W krajach, ktérych ustawodawstwo jest uwzgledniane w niniejszej roz-
prawie, problem eksterytorialnego wyczerpania nie jest uregulowany prze-
pisem prawa, lecz dyskutowany w orzecznictwie. Generalnie nalezy wy-
t6znié trzy stanowiska. Orzecznictwo RFN i Wielkiej Brytanii® wyklucza
mozliwos¢ skutecznego podniesienia przez uprawnionego do znaku skargi

" Por. zestawianie orzacznictwa EK. Beier, A. Muhlendahl, Der Grundsatz, der internationalen Erschiptung
der Markenrechts in den Mitgliedstaaten der EG und ansgewdbiten Drittstaaten, Mitt. 1980, s. 103 1 n.

8 Na przyktad: orzeczenie Sadu Najwyzszego REN z dn. 22.01.1964 r., GRUR Int. 1964, s. 202 i n.
z glosa EK. Beiera; orzeczenie tego sadu z dn. 2.02.1973 r., GRUR Int. 1973, s. 562 z glosa FEK. Beiera;
orzeczenie brytyjskiego Sadu Najwyzszego z dn. 22.11.1979 r., GRUR Int. 1980, s. 234 i n.
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z tytulu naruszenia prawa do znaku w razie importu do tych krajow towa-
réw ze znakiem, wprowadzanych za granica do obrotu przez tego upraw-
nionego badZ przez inna osobg, ktéra wywodzi od niego swoje prawo
(licencjobiorca, wylaczny dystrybutor) albo jest zwigzana organizacyjnie po-
przez cztonkostwo w jednym 1 tym samym koncernie. Orzecznictwo Francji
i Wtoch® przyznaje uprawnionemu do znaku skarge z tytulu naruszenia
prawa do znaku w przypadku omawianego importu towarow ze znakiem.
Natomiast w Szwajcarii uwaza si¢, ze nie dochodzi do naruszenia prawa
w przypadku importu towaréw pochodzacych (wyprodukowanych, ozna-
czonych i wprowadzonych do obrotu) z przedsi¢biorstw skupionych w kon-
cernie, jezeli w opinii nabywcéw znak wskazuje na koncern jako catosé®.
Na gruncie prawa polskiego, pomimo braku wyraznego przepisu, opo-
wiadam si¢ za eksterytorialnym skutkiem wyczerpania prawa do znaku to-
warowego®. Nie stol temu na przeszkodzie zasada terytotrialnosci prawa
znakéw towarowych, na ktorg powotuja si¢ przeciwnicy koncepcji migdzy-
narodowego wyczerpania prawa do znaku towarowego®. Konsekwencija
zasady terytorialnosci jest wskazanie systemu prawa wlasciwego w kwestii
przestanek udzielenia prawa, jego tresci, zakresu oraz §rodkéw ochrony. Im-
port towaréw do Polski stanowilby akt naruszenia, jezeli skutkiem wwozu
wyrobow byloby niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co
do pochodzenia towaréw. Niebezpieczenstwo konfuzji nie wystepuje, je-
zeli towary zostaly wprowadzone do obrotu przez osobe uprawniong z re-
jestracji znaku badz tez inng wywodzaca od niej swoje prawo. Niezaleznie
od miejsca wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu znak wskazuje na
jedno i to samo zrédlo pochodzenia towaréw™®. Z zasady terytorialnosci
nie wynika réwniez konieczno$¢ pomijania w procesie stosowania pra-
wa wszelkich zderzen zachodzacych na terytorium innych krajow. Prze-
ciwnie, niekiedy konieczne jest nawet ich uwzglednianie np. przy ocenie
zdolnosci odrézniajacej oznaczenia zgloszonego do rejestracji. Tak wiec

81 Na przyktad: orzeczenie francuskiego sadu kasacyjnego z dn. 29.10.1973 1., GRUR Int. 1971, s. 174
oraz orzeczenie wloskiego sadu kasacyjnego z dn. 20.10.1956 1., R D.I; orzeczenie z dn. 21.10.1965 r.,
GRUR - Bericht 120/1967.

82 Zob. w szczegdlnosci orzeczenie Sadu Najwyzszego z dn. 25.01.1979 ., GRUR Int. 1979, s. 569 i n.
8 S. Soltysiaski, Prawo g rejestragi. ..., s. 141.

8 Por. H. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesets, Basel-Stuttgart 1960, s. 53;
A. Troller, Markenrecht und Landesgrenzen, GRUR Int. 1967, s. 269; P. Mathély, Le droit.. ., s. 322—-323.
P. Mathély odmienne stanowisko o eksterytorialnym skutku aktu wprowadzenia pierwszego do
obrotu nazywa ,,fundamentalng pomytka”. Uwaza bowiem, Ze jest to ten sam znak towarowy, ale
to nie jest to samo prawo.

% Na przyktad: EK. Beier, Territorialitit.. ., s. 8 i n. oraz cyt. tam literatura; idem, glosa do wyroku
z dn. 2.02.1973 r., GRUR Int. 1973, 5. 562 1 n.
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proponowane rozwigzanie na gruncie prawa polskiego jest zbiezne z kon-
cepcja realizowana w REN i Wielkiej Brytanii®.

W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze wprowadzenie do obrotu wyro-
bu wytworzonego wedlug wynalazku w innym kraju nie wyczerpuje pra-
wa z patentu w Polsce nawet w sytuacji, gdy wprowadzenie do obrotu
za granicg nastapilo za zgoda osoby uprawnionej w Polsce. W rezultacie
import tych towaréw do Polski bez zgody uprawnionego stanowi naru-
szenie patentu. Prawo z patentu nie podlega zatem eksterytorialnemu wy-
czerpaniu. Odmienne skutki aktu pierwszego wprowadzenia do obrotu
w Swietle u.z.t. 1 w.w. wynikaja ze zréznicowanego ujecia aktu naruszenia
prawa wylacznego w tych ustawach. Przepisy wymienionych aktéw nor-
matywnych znajduja bowiem takze zastosowanie — stosownie do zasady
terytorialno$ci — w razie importu do Polski opatentowanego wyrobu lub
towaru ze znakiem wprowadzonego wczesniej do obrotu w innym kraju
przez uprawnionego. Naruszenie patentu polega na bezprawnym korzy-
staniu w sposob zarobkowy lub zawodowy na obszarze PRL. Naruszenie
prawa z rejestracji znaku towarowego znajduje wyraz w bezprawnym uzy-
ciu w obrocie gospodarczym znaku towarowego w sposob, ktory stwarza
niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia
towarow. Jezeli importowany towar ze znakiem byl wczes$niej na podsta-
wie upowaznienia osoby uprawnionej w Polsce wprowadzony do obrotu
za granica, to w razie jego importu nie zachodzi przypadek naruszenia
prawa z rejestracji, poniewaz brak jest niebezpieczenstwa wprowadzenia
odbiorcow w blad co do pochodzenia towaréow. Znak towarowy znalazt
si¢ w obrocie za wiedza 1 wola uprawnionego 1 zgodnie z prawda informu-
je konsumentéw o zrédle pochodzenia wyrobow. Do naruszenia prawa
z rejestracji znaku, inaczej niz w przypadku patentu, nie wystarczy sam
obiektywny fakt uzycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym na
terytorium Polski. Konieczne jest rowniez wywolanie niebezpieczenstwa
wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia.

Skutki eksterytorialnego wyczerpania nalezy pozytywnie oceniac
z punktu widzenia interesoéw polskiego handlu zagranicznego. Zagranicz-
ne przedsi¢biorstwo, ktére wprowadzilo do obrotu w innym kraju towar
ze znakiem, nie moze sprzeciwic¢ si¢ importowi tych produktéw do nasze-
go kraju, powolujac si¢ na prawo z rejestracji przystugujace mu w Polsce.
Wyczerpanie nie nastgpuje i mozna wystapi¢ z powodztwem z tytutu na-
ruszenia prawa z rejestracji w razie importu towarow wprowadzonych do
obrotu za granicg przez inny podmiot niz ten, ktéremu przystuguje prawo

86

Por. wyczerpujaco: EK. Beier, A. Mithlendahl, Der Grundsatz. .., s. 103 i n.
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z rejestracji w Polsce, badZ podmiot niepozostajacy z nim w zwigzkach
istotnych dla towaréw z tym znakiem.

§ 4. Ocena legalnosci uzycia cudzego zarejestrowanego znaku
towarowego w wybranych przypadkach

1. Uzycie znakéw dla towaréw tego samego rodzaju
A. Powolanie si¢ na cudzy znak towarowy

W obrocie gospodarczym wystepuja przypadki umieszczania przez
przedsigbiorstwa na wytwarzanych lub zbywanych przez siebie produk-
tach cudzych znakéw towarowych z dodatkiem ,,na podstawie metody”,
,»wedlug systemu”, ,,kopia”, ,,model”, ,,rodzaj”, ,,typ”, ,,imitacja” itp. Ce-
lem tej praktyki jest dazenie do zwigkszenia sprzedazy towaréw poprzez
poinformowanie potencjalnych odbiorcéw, ze dany wyrdb charakteryzuje
si¢ takimi samymi cechami uzytkowymi 1 jako$ciowymi jak produkty ozna-
czone powolanym znakiem towarowym. Oczywiscie przedmiotem tego
powolania sg znaki towarowe, ktore symbolizuja produkty o najwyzszym
poziomie jako$ci. Charakter wskazanego powolania si¢ na cudzy znak to-
warowy ze swojej istoty wyklucza niebezpieczenstwo wprowadzania od-
biorcéw w blad co do pochodzenia towaru. Przeci¢tny nabywca, widzac
radioodbiornik z oznaczeniem ,,typ Sony”, jest przekonany, ze wyréb ten
nie zostal wytworzony i wprowadzony do obrotu przez podmiot prawa
do znaku towarowego ,,Sony”. W przeciwnym wypadku radioodbiornik
bylby opatrzony znakiem ,,Sony”. Brak niebezpieczenstwa tej konfuzji
nie jest rownoznaczny z legalnoscia omawianej praktyki. W tym stanie
faktycznym wystepuje bowiem kilka elementéw. Po pierwsze, wykorzy-
stuje si¢ renome uciele$niong w cudzym znaku towarowym w celu zbycia
swoich produktéow poprzez skierowanie uwagi na dany wyréb. Po dru-
gie, zachodzi przypadek zagrozenia renomy danego znaku towarowego.
Oznacza si¢ bowiem w ten spos6b najczesciej produkty gorsze jakosciowo
w poréwnaniu z towarami oznaczonymi tymi znakami przez uprawnio-
nego. Dlatego tez w dluzszym okresie zmniejsza si¢ sita oddzialywania
znaku towarowego na odbiorcow. Po trzecie, uzywanie znaku towarowego
»X z dodatkiem ,,imitacja”, ,,typ”, ,,system”, ,,metoda” itp. dla towaréw
tego samego rodzaju oznacza w rzeczywistosci poslugiwanie si¢ tym zna-
kiem jako nazwa rodzajowa. Nie ulega watpliwosci, ze ta praktyka stanowi
wymowny przyklad dazenia do przeksztalcenia znaku towarowego w na-
zwe produktu, czyli do zdegenerowania tego znaku. Problem legalnosci
postugiwania si¢ cudzym znakiem towarowym w omawiany sposob spro-
wadza si¢ zatem do pytania o dopuszczalno$é: 1) wykorzystania renomy
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zwigzanej z cudzym znakiem towarowym w sytuacji, gdy nie jest to zwia-
zane z wprowadzeniem w blad co do pochodzenia towaru; 2) wyrzadze-
nia szkody uprawnionemu do znaku poprzez zmniejszenie zbywanej masy
towarowej w wyniku spadku renomy jego znaku towarowego i 3) dazenia
do pozbawienia uprawnionego prawa do znaku poprzez probe zdege-
nerowania jego znaku. Postawione pytanie, jak si¢ wydaje, wymaga tylko
jednoznacznej odpowiedzi: powolanie si¢ na cudzy znak towarowy — we
wskazany sposéb — powinno by¢ uznane ta nielegalne.

Jednakze problem ten nie jest jednolicie rozstrzygany w obcych syste-
mach prawnych. We Francji¥’, krajach Beneluksu® i Wielkiej Brytanii*” usta-
wodawstwo o znakach towarowych zawiera przepisy, ktore zakazuja powo-
lywania si¢ we wskazany sposob na cudzy znak towarowy. W Szwajcarii”
i REN’" ochrona jest przyznawana na podstawie przepisow ustawodawstwa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast w Stanach Zjednoczo-
nych” obowiazuje zasada dopuszczalno$ci powolywania si¢ na cudzy znak
towarowy. Uprawniony moze uzyska¢ ochrong jedynie w tych sporadycz-
nych przypadkach, gdy to powolanie si¢ nosi znamiona aktu zakazanego
przez normy common law (np. oczerniania, handlowego zniestawienia), stano-
wi czyn zakazany przez § 2 (a) 1-2 Uniform Deceptive Trade Parctioes Act,
art. 43 (2) Lankam Act lub tez na podstawie stanowych przepiséw ustana-
wiajacych zakaz rozwadniania cudzych znakéw towarowych.

Krajowe orzecznictwo nie wypowiedzialo si¢ w omawianej kwestii.
W nauce prawa jedynie M. Kepiaski” wyrazit opinig, ze taka praktyka, je-
zeli nawet nie wprowadza w blad odbiorcéw co do pochodzenia towardw,
stanowi akt naruszenia prawa do znaku towarowego. Uzasadnil on swoje
stanowisko dwojako: nabywca moze by¢ przyciagniety do towaru przez
cudzy znak towarowy, a ponadto znak jest umieszczany na towarach obje-
tych rejestracja. Te argumenty moga jedynie sugerowac potrzebe uznania

87 P. Roubier, Le droit...,s. 711.

8 Zob. otzeczenie cyt. przez M. Dellege-Sequares, Der Schutz der Marke genziss Art. 134 Benelux —
Warenzeichengesetz, GRUR Int. 1980, s. 573. Por. réwniez: P. Steinhauser, Der Schutz der Marke nach
Art. 13A Benelux — Warenzeichengeserz, GRUR Int. 1981, s. 549-550.

8 Zob. blizej: H. Westerbolt, Das Recht des unlanteren Wetthewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG, t. V1,
Veereinigtes Konigreich von Grofbritannien und Nordirland, 1981.

% H. David, Kommentar..., s. 2719-280; A. Trollet, gp. cit., t. 11, s, 1039.

1 Por. m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, Weztbewerbsrecht, s. 566; E. Waibel, Warenzeichenrechtliche. . .,
s. 236 i powolane tam orzecznictwo oraz pismiennictwo.

%2 Por. orzeczenie Sadu Najwyzszego w sprawie Prestonsttes Inc. v. Coty 264 U.S. 359 (1924), ktérego
zasady sa aktualne takze obecnie. Z literatury zob. R. Callmann, The Law of Unfair Competition,
Trademarks and Mongpolies, t. 111, Mundelein 1967, s. 84.

% M. Kepiniski, Znak towarowy..., s. 204-205.
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dyskutowanej problematyki za bezprawna. Nie przekonuja natomiast co
do podstawy prawnej ochrony z rejestracji. Zaréwno ustawa z 1963 r.,
jak 1 obecnie obowiazujaca konstytutywnym elementem naruszenia prawa
z rejestracji czynia niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad
co do pochodzenia towarow. Brak tego niebezpieczenistwa, chociazby
osoba trzecia bez stosownego tytulu prawnego uzywala zarejestrowanego
znaku towarowego dla towaréw, dla ktorych ten znak zostal zarejestro-
wany, jest rownoznaczny z wylaczeniem stosowania art. 19 1 n. tej ustawy
dotyczacych naruszenia prawa z rejestracji. Odrzucenie mozliwosci postu-
zenia si¢ ustawa z 1985 r. w celu zapewnienia ochrony przed omawiana
praktyka osobie uprawnionej z rejestracji znaku towarowego sklania do
poszukiwania innej podstawy prawnej. W §wietle poczynionych wyzej wy-
wodéw oraz do§wiadczen innych krajéw nalezy bowiem uznac t¢ praktyke
za niedozwolona. Jestem przekonany, ze powolywanie si¢ na cudzy znak
towarowy w celu poinformowania o cechach uzytkowych 1 jako$ciowych
danego produktu jest dzialaniem sprzecznym z zasadami wspolzycia spo-
tecznego w obrocie gospodarczym i uzasadnia w obowiazujacym stanie
prawnym stosowanie klauzuli generalnej art. 3 u.n.k.

B. Uzycie znaku towarowego dla cz¢$ci zamiennych i oprzyrzadowania

Wspolczesnie czgsci zamienne i oprzyrzadowanie do wyrobow final-
nych sa produkowane lub zbywane zaréwno przez wytworcow wyrobow
finalnych, jak i przez niezalezne od nich przedsigbiorstwa. Czesci zamienne
oraz oprzyrzadowanie sa oznaczane znakiem towarowym majacym na celu
poinformowanie klientéw o przeznaczeniu lub zastosowaniu danego ele-
mentu, np. ,,F.ucznik — cz¢sci zamienne”, ,,wszystko dla Fiata”, ,,specjalnie
dla Fiata”. Nie budzi jakichkolwiek watpliwosci zgodno$¢ z prawem ozna-
czenia tych elementow znakiem towarowym przez osobe uprawniong do
oznaczenia produktéw finalnych. Potencjalni nabywcy przypisuja bowiem
element opatrzony tym znakiem podmiotowi uprawnionemu z rejestracji.
Znak towarowy umieszczany na czesci zamiennej lub tez oprzyrzadowa-
niu oraz na wyrobie finalnym wskazuje zgodnie z prawda na pochodzenie
danego towaru z jednego 1 tego samego zrédia. Problem powstaje w sy-
tuacji wytwarzania lub wprowadzania do obrotu towaréw oznaczanych
tym znakiem przez inne przedsi¢cbiorstwo. Z jednej strony konieczne jest
opatrzenie znakiem danego elementu w celu poinformowania konsumen-
tOw O jego przeznaczeniu, a z drugiej strony uzycie oznaczenia w zwiaz-
ku z dang czescig zamienng lub oprzyrzadowaniem moze wywota¢ mylne
mniemanie klientéw co do pochodzenia tego towaru.

W orzecznictwie i nauce prawa w krajach zachodnich problem ten nie
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jest traktowany jednoznacznie. W Belgii i Holandii uznaje si¢ za legalng
wskazana praktyke z uwagi na art. 13A ust. 2 ustawy Beneluksu dopusz-
czajacy uzywanie obcego znaku ,,z waznych powodéw”*. W RFN uwaza
sig, ze postuzenie si¢ cudzym znakiem towarowym w celu wskazania na
przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu opatrzonego tym znakiem stano-
wi wykorzystanie cudzej renomy. Jednakze uznaje si¢ za dozwolona prak-
tyke oznaczania czg¢$ci zamiennych lub oprzyrzadowania cudzym znakiem
towarowym 1 wykorzystania renomy zwiazanej z tym znakiem. Uwaza si¢
bowiem, ze istnieje w tym przypadku wazny interes spoleczny, tj. interes
nabywcow cze$ci zamiennych i oprzyrzadowania, ktory usprawiedliwia
uzycie cudzego znaku towarowego”™. We Wloszech brak jest przepisu,
ktory regulowalby problem dopuszczalno$ci opatrywania cz¢sci zamien-
nych (zapasowych) lub oprzyrzadowania znakiem towarowym producenta
wyrobu finalnego. Nie ma watpliwosci, ze taka praktyka jest niedozwo-
lona, jezeli na skutek uzycia cudzego znaku powstaje niebezpieczenstwo
pomylek odbiorcow co do pochodzenia cz¢sci zamiennych i oprzyrzado-
wania. Uprawniony do znaku towarowego moze wytoczy¢ powodztwo
na podstawie ustawodawstwa o znakach lub ustawodawstwa o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. W praktyce powyzsze rozréznienie nie ma
wigkszego znaczenia, poniewaz w przypadku naruszenia prawa do znaku
skarga z tytulu naruszenia prawa do znaku towarowego i skarga nieuczci-
wej konkurenciji moga by¢ w prawie wloskim podnoszone alternatywnie.
W celu uniknigcia zarzutu naruszenia prawa do znaku konieczne jest uzy-
cie oznaczenia w sposob, ktory wylacza mozliwosé konfuzji w obrocie co
do pochodzenia towardw, tzn. cudzy znak towarowy powinien by¢ uzyty
w sposdb opisowy. Orzecznictwo’ formuluje w tej kwestii dosé surowe
wymogi. Wylaczenie niebezpieczenstwa wskazanej konfuzji nie przesadzi
jeszcze o legalnosci praktyki opatrywania czgsci zamiennych i oprzyrzado-
wania cudzym znakiem towarowym. Nauka prawa, opierajac si¢ na niejed-
noznacznych wypowiedziach judykatury, rozwaza mozliwos¢ wylaczenia
dyskutowanego postgpowania z uwagi na niedozwolone w §wietle norm
prawa nieuczciwej konkurencji wykorzystanie cudzej renomy. Niekto-
rzy autorzy wyrazaja poglad, ze kazde powolanie si¢ na cudzy znak jest

% M. Dellege-Sequares, Der Schurz. .., s. 574; P. Steinhauset, Der Schutz. . ., s. 550; E. Waibel, op. cit.,
s. 68.

% Zob. krytyczay przeglad opinii: E. Waibel, gp. cit., s, 239 i n. oraz cyt. tam otzecznictwo i literatura
przedmiotu.

% Zob. G. Aghina, L utilizzatione. .., s. 174 1 n. oraz przytoczone tam orzecznictwo. Por. rowniez
krétki przeglad orzecznictwa i literatury: B. Waibel, op. ¢z, s. 93-96.
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zakazane, chyba ze to powolanie jest konieczne lub chodzi o nazwe ro-
dzajowq”’. Inni natomiast stoja na stanowisku, ze brak niebezpieczefistwa
wprowadzenia odbiorcow w biad co do pochodzenia jest réwnoznaczny
z brakiem deliktu nieuczciwej konkurencji. Nie zachodzi zatem przypa-
dek niedozwolonego wykorzystania renomy zwiazanej z cudzym znakiem
towarowym”™. W Stanach Zjednoczonych réwniez jest powszechnie re-
prezentowany poglad, ze natozenie na czesci zamienne i oprzyrzadowanie
znaku towarowego producenta finalnego jest dozwolone, jezeli nie jest to
potaczone z niebezpieczenstwem pomylek odbiorcéw co do pochodzenia
tych elementéw”. Orzecznictwo na podstawie doktryny ,,misappropriation”
stoi na stanowisku, ze niedopuszczalne jest wykorzystanie cudzej renomy
takze w sytuacji braku niebezpieczefistwa wskazanej konfuzji w obrocie'".
Jednakze uwaza sig, ze produkcja czesci zamiennych i oprzyrzadowania
nie jest objeta zakazami formulowanymi na podstawie tej koncepcji, na-
wet gdyby cze$¢ zamienna byta identyczna z czescig produkowang przez
wytworce finalnego!.

W ustawodawstwie polskim brak jest rowniez przepisu, ktory expressis
verbis odnosilby si¢ do dyskutowanego problemu. Nie budzi watpliwosci
fakt zgodnosci z przepisami prawa praktyki opatrywania znakiem produ-
centa wyrobu finalnego czg¢sci zamiennych lub oprzyrzadowania wprowa-
dzanych do obrotu przez inna osobe, jezeli nie jest to polaczone z moz-
liwoscia powstania pomylek odbiorcéw co do pochodzenia tych czesci.
W tym celu cudzy znak towarowy powinien by¢ uzyty w sposob wylacza-
jacy mozliwos¢ powstania tych pomylek, np. znak towarowy X (uzywany
przez producenta czesci zamiennych), wyroby wlasnej produkcji — nadaja
si¢ do zastosowania produktéw Y (znak towarowy wytworey wyrobu final-
nego). Wylaczenie mozliwosci zastosowania art. 19 1 n. ustawy w przypad-
ku takiego uzycia znaku, ktory nie wywoluje niebezpieczenstwa pomylek
odbiorcéw co do pochodzenia towardw, stawia problem dopuszczalnosci

7 Na przyktad: M. Rotondi, Diritto induatriale, Padova 1965, s. 505.

% Na przyklad: G. Aghina, L ntilizzatione. .., s. 174 i n.; R. Franceschelli, Suz marchi d’impresa, Milano
1972, s. 127.

% Zamiast wiclu: R. Callmann, The Law..., § 84.1(c). Przeglad orzecznictwa zob. E. Waibel, Waren-
geichenrechtliche. .., s. 111-114.

100 Zob. orzeczenie International News Servico v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).

1% Zob. np. Electric Auto-Lite Co.v. P. and D. Mfg. Co., 78 E Zol. 700 in (Zd. Cit. 1935) B.H. Bunn Co.
v. AAA Replacement Parts, 451 EZd 1254 i1 n, (5th Cir. 1971); R. Callmann, The Law..., § 60.4(c) jest
zdania, ze doktryna misappropriation obejmuje bezprawne zawlaszczenie cudzych tajemnic handlowych
i produkeyjnych, naruszenie chronionych w common law praw autorskich, bezposrednie przejmowanie
audycji radiowych, wiadomosci, ,,piractwo plytowe”, przejmowanie opakowan i wykorzystywanie
obcego systemu zbytu towaréw i ustug, Zob. réwniez: E. Waibel, op. cit., s. 120-121.
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dyskutowanej praktyki z punktu widzenia art. 3 u.z.n.k. Chodzi o to, czy
skorzystanie z cudzego znaku w tej sytuacji nie stanowi zakazanego wyko-
rzystania renomy zwigzanej z cudzym znakiem towarowym poprzez suge-
rowanie konsumentom, ze dana cz¢$¢ zamienna poziomem cech jakoscio-
wych odpowiada wyrobom oryginalnym. Jezeli nawet uwaza sig, ze takie
wykorzystanie renomy zachodzi, to nalezy stwierdzi¢, ze jest ono dozwo-
lone, poniewaz nie sposéb uznac, ze zachowanie wytworcy czesci zamien-
nych i oprzyrzadowania jest sprzeczne z zasadami wspolzycia w obrocie
gospodarczym. Dopuszczenie mozliwosci produkeji czgsci zamiennych
1 oprzyrzadowania przez osoby niezaleznie od producenta wyrobow final-
nych zaktada dopuszczenie réwniez mozliwosci informowania klientow
o przeznaczeniu tych wyrobow. Najbardziej odpowiedni do wypetnienia
tej roli jest oczywiscie obok nazwy przedsi¢biorstwa znak towarowy.

2. Uzycie znaku dla towaréw innego rodzaju — problem ochrony
znakow stawnych

Uzycie bez zgody uprawnionego cudzego zarejestrowanego znaku dla
towarow innego rodzaju nie stanowi w $wietle ustawy z 1935 r. aktu wkro-
czenia w zakres prawa z rejestracji. Powstaje jednak pytanie, czy kazdy
taki przypadek jest dozwolony w $wietle innych przepisow, zwlaszcza ze
interes uprawnionego z rejestracji moze polega¢ réwniez na zakazywaniu
uzywania zarejestrowanego oznaczenia dla towaréw innego rodzaju.

Ustawa Francji z 1964 roni prawo z rejestracji znaku tylko w gra-
nicach podobienstwa towarow. Jedynie sporadycznie sady francuskie na
podstawie art. 1382{K.N. przyznaja ochrone uprawnionemu z rejestracji
w razie uzycia oznaczenia dla towaréw innego rodzaju. Ochronie podlega-
ja tylko znaki stawne!*, stawia si¢ w tym wzgledzie bardzo surowe wymogi,
zada si¢ nawet wyjatkowej znajomosci znaku w innych krajach'”. General-
nie uwaza sig, ze znaki te podlegaja ochronie przede wszystkim wtedy, gdy
skutkiem ich uzycia dla towaréw niepodobnych jest niebezpieczenistwo
konfuzji odbiorcéw co do pochodzenia towaréw'". Sady francuskie przy-
znaja ochrong stawnym znakom réwniez z uwagi na fakt wykorzystania
zwigzanej z nimi renomy, nawet gdy brak jest wskazanej konfuzji'®. Sta-

2 Na przyklad: A. Chavanne, J. Burst, Droiz..., s. 411 in.

103 Zob. np. orzeczenie sadu Paryza z dn. 7.12.1979 r., Ann. 1980, s. 167.

104 P. Mathély, Le droit.. ., s. 662; z orzecznictwa np. orzeczenie sadu Paryza z dn. 23.11.1937 ., Ann.
1937, s. 269; orzeczenie sadu Paryza z dn. 8.12.1962 r., Ann. 1967, s. 147; orzeczenie sadu Paryza
zdn. 19.10.1970 1., Ann. 1971, s. 1 iin. z glosa P. Dusoliera.

1 Na przyktad: orzeczenie sadu Lyonu z dn. 29.10.1975 t., PIBD 1975, nr 165, II1, s. 114;
orzeczenie sadu Bordeaux z dn. 4.06.1980 r., Ing. Conc. 1980, s. 209.
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nowisko orzecznictwa, ktére niechetnie udziela ochrony stawnym znakom
ze wzgledu na wykorzystanie renomy, spotyka si¢ z ostrg krytyka w pismien-
nictwie. Nauka prawa we Francji pragnie bowiem nada¢ wigksze znaczenie
,»pasozytniczemu wykorzystaniu znakéw towarowych”!%®. Takie zagrozenie
renomy zwiazanej ze znakiem orzecznictwo uznaje niekiedy za dostateczne
7. Nalezy
podkredli¢, ze kryterium rozwodnienia znaku stawnego nie znajduje uzna-
nia francuskiego orzecznictwa jako wystarczajaca podstawa do udzielenia
ochrony znakom stawnym poza granicami podobiefistwa towardw!'®.

W REN ustawa z 1968 1. przyznaje uprawnionemu do znaku towaro-
wego ochrone tylko w odniesieniu do towaréw tego samego rodzaju. Poza

usprawiedliwienie dla przyznawania ochrony stawnym znakom

tymi granicami znak towarowy moze by¢ chroniony pod warunkiem reali-
zacji dodatkowych przestanek, na podstawie § 11 § 16 n.u.n k., jak réwniez
§ 12, § 823 ust. 11826 k.c.n.'” Problem ochrony znakéw stawnych nabiera
znaczenia w tym kraju, poniewaz ocena podobiefistwa towaréw odbywa si¢
tam 2z abstracto, w oderwaniu od stopnia podobiefistwa obydwu poréwnywa-
nych znakéw i ich upowszechnienia w obrocie. Nie ma zatem mozliwosci,
tak jak w innych krajach (np. w Stanach Zjednoczonych, we Wloszech) po-
przez elastyczne interpretowanie podobiefstwa towarow, objecia ochrona
znacznej czesci stawnych znakéw towarowych. Jednoczesnie mozna stwier-

dzi¢, ze orzecznictwo''’

przyznaje ochrong znakom stawnym z uwagi na fakt
rozwodnienia oraz bezprawnego wykorzystania renomy. Z ochrony przed
rozwodnieniem korzystaja tylko znaki stawne. Uwaza sig, ze znak jest staw-
ny, gdy stopienl jego znajomosci — zdaniem jednych autoréw — przekracza
70% potencjalnych nabywcow, a zdaniem innych — 80%. Duza rozbiezno$§é
opinii wystepuje takze co do rynku, ktéry powinien stanowi¢ punkt odnie-
sienie przy ustalaniu, czy jest to znak stawny. Uwaza si¢ bowiem, Ze jest
to rynek $wiatowy, rynek europejski albo tez rynek krajowy'!!. Przestanka

1% A. Chavanne, J. Burst, Droit..., s. 412; P. Mathély, Le droit..., s. 661, a w szczegdlnosci: J. Saint-
-Gal, Concurence et agissements parasitaires en droit francais et belgo, [w:] La concurence parasitaire en droit
compare. Acte du Collogue de Lansanne, Comparative, t. XIX, s. 137 i n.

7 Na przyklad: otzeczenie sadu Paryza z dn. 19.10.1970 r. cyt. w przyp. 128. Por. réwniez:

M.A. Perot-Morel, L'extension de la protection des marques notoires, ,,Revue trimestrielle de detroit

commercial” 1966, s. 31 i n.

1% Trafne spostrzezenie: R. Sack, Markenschury ansserhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der EG, RIW
1985, 5. 604.

1097 amiast wielu: H. Kohl, Die ,, I erissernung” beriihmter Kennzeichen, Betlin 1975; A. Baumbach, W. He-
fermehl, Wertbewerbsrecht, s. 846 i n.; R. Sack, Markenschutz. .., s. 608—611; idem, Die 1 erwissernng”. ..,
s.4591n.

10 Zob. wyzej powolane pozycje.

"IN tych kwestiach bardzo jasno: R. Sack, Markenschurz.. ., s. 608.
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udzielenia ochrony jest uzycie identycznego lub prawie calkowicie iden-

tycznego znaku''?

, wigksze réznice migdzy znakiem stawnym a uzywanym
dla towaréw innego rodzaju wykluczaja ochrong znaku stawnego. Ponadto
orzecznictwo wymaga, aby dane oznaczenie bylo jedyne na rynku, bez zna-
czenia jest jednak fakt uzywania w sposéb mato znaczacy dla towaréw inne-

13 Czeéciowo inne

go rodzaju takiego samego oznaczenia przez inng osobe
sg przeslanki ochrony przed wykorzystaniem renomy znaku towarowego.
Przede wszystkim nie jest wymagana stawa oznaczenia''*. Konieczny jest
jednak pewien istotny stopiefi znajomosci oznaczenia wsrod konsumentéw,
w przeciwnym razie nie dosztoby do uzycia tego znaku. Ochrona ta jest
5, ze migdzy stronami zachodzi stosunek
konkurencji. Strony nie konkuruja ze sobg swoimi produktami, lecz rywa-
lizuja o renome zwiazang z danym znakiem. W orzecznictwie niemieckim

dotychczas brak jest, jak si¢ wydaje, przypadku przyznania ochrony z uwagi

oparta na § 11n. u.nk. Sad uznaje

na zagrozenie renomy zwigzanej ze stawnym znakiem towarowym.

W Stanach Zjednoczonych dyskutowany problem nie uzyskal wigkszej
roli''’. Kategoria podobiefistwa towaréw ma bardzo podrzedne znaczenie
przy ustaleniu niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad odbiorcéow co do
pochodzenia. Dlatego tez zakres ochrony prawa do znaku jest m.in. funk-
Cja stopnia znajomosci znaku w obrocie — im bardziej znane jest ozna-
czenie, tym szerszy zakres ochrony i latwiej przyjaé¢ niebezpieczenstwo
konfuzji odbiorcéw co do pochodzenia'”’. Umozliwia to przyznawanie
ochrony takze w tych przypadkach, gdy w krajach europejskich nie stwier-
dzono by juz istnienia niebezpieczenstwa konfuzji 1 w rezultacie rozwaza-
no by mozliwo$¢ zastosowania innych przepiséw''®. Poréwnywane towary
(uprawnionego i rzekomego naruszyciela) moga by¢ tak rézne, ze trudno
przyjaé, ze mogg pochodzi¢ w opinii odbiorcéw z jednego 1 tego same-
go przedsi¢biorstwa. W takim przypadku uprawniony do znaku pozostaje
bez ochrony, chyba ze przyzna mu si¢ ,,czysta” ochrong przed rozwodnie-
niem, tzn. ochrone w sytuacji, gdy brak jest niebezpieczenstwa konfuzji

12 Zob. otzecznictwo cyt. w: ibiden.

3 Thidem.

14 Orzeczenie Sadu Najwyzszego RFN z dn. 29.11.1984 r., GRUR Int. 1985 oraz orzeczenie tego
sadu z dn. 9.12.1982 r., GRUR Int. 1983, s. 147.

Y3 Tbidem. Pot. réwniez: R. Sack, Markenschuz..., s. 610.

16 Tak: A. Muhlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte und einbeitlicher Markt, Koln—-Betlin-Bonn—
Minchen 1980, s. 16.

"7 Na ten temat w szczegolno$ci: A. Muhlendahl, Abgrenzungsvereinbarungen und Verwachslungsgefahr in
den USA — Bemerkungen zur Rally — Ents beidung des CCPA, GRUR Int. 1974, s. 277 oraz FEK. Beier,
Gedanken. ..

"8 R. Schreinet, Die Dienstleistungsmarke, s. 247.
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odbiorcéw'"?

skich standw. Jak si¢ wydaje, przepisy te nie zyskaly wigkszego znaczenia'®.

W krajach socjalistycznych jedynie w wegierskim ustawodawstwie
szczegdlnym dotyczacym ochrony znakéw towarowych art. 3 ust. 1 lit. d
oraz art. 19 ust. 1 w zwiazku z powolanym przepisem przewiduja mozli-
wo$¢ wylaczenia spod ochrony zgloszonego oznaczenia, a gdy juz ochro-
na zostanie udzielona, jej wygaszenia z uwagi na kolizj¢ z prawem do
znaku powszechnie znanego. Ustawa Wegier, wychodzac poza wymogi
art. 6" konwencji paryskiej nie wiaze pojecia znaku powszechnie znanego

. Taka mozliwo$¢ wynika z przepiséw kilkunastu amerykan-

z okreslonym rodzajem towarow, co wskazuje na ochrong przypisywana
stawnym znakom towarowym'*. De /lege ferenda szczegdlna ochrong tych
oznaczen zamierza si¢ rowniez wprowadzi¢ do ustawodawstwa Czecho-
stowacji'®. Juz obecnie znaki o szczegélnie wysokim stopniu znajomosci
uniemozliwiaja uzyskanie ochrony przez osobe trzecia bez wzgledu na ro-
¢'”. Row-
niez w Bulgarii uwaza sig, ze znaki stawne wylaczaja od ochrony zbiez-
ne oznaczenia, chocby zostaly zgloszone dla towaréw innego rodzaju'*.
W orzecznictwie krajow socjalistycznych brak jest natomiast wypowiedzi
odnoszacych si¢ do uzywania znakéw dla towarow innego rodzaju. Je-
stem przekonany, ze przyznawanie ochrony w postgpowaniu rejestrowym

dzaj towaru, dla ktoérych ta osoba zamierza uzyskac rejestracj

w wymienionych krajach jest rownoznaczne z uznaniem uzywania staw-
nego znaku dla towaréw innego rodzaju za akt niedozwolony. Jezeli uzna
sig, ze jest to naruszenie prawa do znaku, nalezaloby stosowaé przepisy
dotyczace ochrony tych znakéw zawarte w ustawach szczegdlnych (tak
chyba w ustawodawstwie wegierskim). Jezeli natomiast przyjmie sig, ze nie
zachodzi naruszenie prawa do znaku, nalezaloby poszukiwac¢ innej pod-
stawy. Wydaje sig, ze w pozostalych dwoch krajach wchodzityby w rachu-
be¢ przepisy powszechnego prawa cywilnego. Ustawodawstwo, orzecznic-
two 1 nauka prawa w NRD, Rumunii 1 Zwigzku Radzieckim nie zawieraja
informaciji, ktore pozwolityby w sposéb uzasadniony wypowiadac si¢ co
do legalnosci uzywania przez osobe trzecia znakéw stawnych dla towarow

9 A, Miihlendahl, Territorial.. ., s. 16.

120 R. Callmann, The Law..., § 21, 11. Na podstawic odnosnych przepiséw przyznano jednak
ochrone m.in. takim znakom i nazwom przedsigbiorstw, jak Coca Cola, Dunhill, Kodak, Playboy,
Polaroid, Rolls-Royce, Tiffany. Zob. R. Sack, Die , Verwdsserung”. .., s. 465.

2 A, Vida, Hongrie, [w:] Le droit des marques en pays socialistes, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984,
s. 84.

12 Poinformowal o tym przedstawiciel grupy narodowej AIPPI Czechostowacji w 4.09.1987 .
w Moskwie na spotkaniu przedstawicieli grup narodowych AIPPI krajéw socjalistycznych.

12 M. Opltova, Tehecoslavaguie, [w:] Le droit des margues. ..., s. 199.

'24S. Djelepov, Bulgarie, [w:] Les droit des marques. .., s. 40.
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innego rodzaju. Nie budzi natomiast watpliwosci — w §wietle ustawodaw-
stwa wszystkich krajow socjalistycznych — fakt zgodnosci z prawem uzy-
wania oznaczen, ktére nie charakteryzuja si¢ takim stopniem znajomosci,
dla towaréw innego rodzaju niz te wyroby, dla ktérych uzyskano ochrone.

W systemie prawa polskiego problem moze by¢ rozpatrywany na tle
art. 3 u.z.n.k. Chodzi o odpowiedZ na pytanie, czy uzywanie znaku przez
osobe trzecia dla towaréw innego rodzaju stanowi dziatalnos§¢ sprzeczna
z zasadami wspolzycia spolecznego (z zasadami uczciwosci kupieckiej)
w obrocie gospodarczym. Oczywiscie co do zasady odpowiedZ powinna
by¢ negatywna. Przepis art. 3 u.z.n.k. nie moze rozszerza¢ ochrony znakow
zarejestrowanych na wszystkie towary. Takie uzywanie nie jest z pewno$cia
sprzeczne z zasadami wspolzycia spolecznego w obrocie gospodarczym.
Problem powstaje jedynie w odniesieniu do oznaczen charakteryzujacych
si¢ nadzwyczaj duzym stopniem upowszechnienia wéréd konsumentow
1 bedacych symbolem towaréw o bardzo wysokim poziomie jakosci (zna-
kow slawnych). Jestem przekonany, Ze te oznaczenia powinny podlegaé
ochronie przed uzyciem ich dla towaréw innego rodzaju w charakterze
znaku towarowego. Takie uzycie znaku slawnego jest sprzeczne z zasada-
mi wspolzycia spolecznego w obrocie gospodarczym. Zmierza ono bo-
wiem w sposéb oczywisty do wykorzystania renomy cudzego oznaczenia
poprzez skierowanie uwagi klientéw na dany wyréb oraz sugerowanie na-
bywcom, ze ten wyréb charakteryzuje si¢ wysokim poziomem cech jako-
sciowych. Niekiedy skorzystanie ze znaku slawnego moze doprowadzic
do powaznego zagrozenia renomy, zawsze natomiast rozpoczyna proces
degeneracji tych znakéw. Kazde z tych zachowan, nawet gdyby udato si¢ je
wydzieli¢, co wydaje si¢ niemozliwe, jest sprzeczne z zasadami wspotzycia
spolecznego i tym samym nie moze by¢ aprobowane.

Dodatkowe usprawiedliwienie dla zastosowania art. 3 u.z.n.k. wynika
ze sposobu ustalania niebezpieczenistwa wprowadzenia odbiorcow w blad
co do pochodzenia towarow na tle ustawy z 1985 r. Sformalizowane okre-
§lenie podobienstwa towaréw powoduje, ze niekiedy dochodzi do wyklu-
czenia wskazanej konfuzji z uwagi na brak podobienistwa towaréw, chociaz
w rzeczywistosdci istnieje mozliwo$¢ powstawania pomyltek odbiorcéw co
do pochodzenia towaréw w waskim lub szerokim tego stowa znaczeniu.
Dotyczy to jednak tych przypadkéw, gdy znajomosé znaku wsréd kon-
sumentow ma rzeczywiste znaczenie dla uznania porownywanych towa-
réw za podobne; dotyczy to zatem znakéw stawnych. W odniesieniu do
pozostatych kategorii znakéw nalezy przyjac, ze ustalenie niebezpieczen-
stwa konfuzji odbiorcow przy zastosowaniu zasad wynikajacych z art. 19
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ustawy odpowiada pomylkom zachodzacym w rzeczywistosci. Celem
art. 3 u.z.n.k. nie jest ochrona uprawnionego do znaku towarowego przed
pomylkami odbiorcéw co do pochodzenia towaréw. Jednakze w tych
wszystkich przypadkach, gdy takie pomylki zachodza, powinna znalez¢
zastosowanie norma art. 3 u.z.n.k. z uwagi na fakt wykorzystania renomy
zwigzane]j ze stawnym znakiem. Dochodzi zatem do posredniej ochrony
przed pomytkami co do pochodzenia towarow.

Przyznanie wskazanej ochrony musi by¢ jednak nader ostrozne. Sze-
rokie wykorzystanie art. 3 u.z.n.k. w tej sytuacji ograniczaloby w bardzo
powaznym stopniu konkurencje na rynku oraz umocniloby pozycje zagra-
nicznych przedsiebiorstw w stosunkach z krajowymi podmiotami gospo-
darczymi. Dlatego tez uwazam, ze znakami stawnymi sg tylko te oznacze-
nia, ktére sa znane co najmniej 80% potencjalnych odbiorcow towarow
w Polsce. Powinny one podlega¢ ochronie tylko w przypadku uzycia iden-
tycznego lub prawie identycznego oznaczenia dla towaréw innego rodza-
ju. Tylko wtedy zamiar eksploatacji renomy zwiazanej z tym znakiem nie
budzi watpliwosci. Ochrona powinna by¢ przyznawana w sytuacji uzycia
znaku w charakterze znaku towarowego, tzn. w celu wyréznienia towaréw
na podstawie ich pochodzenia. Swiadczy to bowiem réwniez o intencji
wykorzystania renomy znaku w celu zwigkszenia sprzedazy towarow.

3. Uzycie zarejestrowanego znaku towarowego w prasie
iliteraturze

Zarejestrowane w charakterze znaku towarowego oznaczenia sa uzy-
wane na tamach gazet codziennych, czasopism i ksiazek w celu poinfor-
mowania o konkretnym wyrobie. Niekiedy uzywane sa one bez dodatko-
wej wskazowki, ze jest to znak towarowy. Tego rodzaju uzycie oznaczenia
wedlug powszechnej opinii rozwadnia znak towarowy, a Scislej biorac —
rozwadnia jego sile oddzialywania na odbiorcow i moze doprowadzi¢ do
przeksztalcenia znaku w nazwe rodzajowa produktu. Dlatego tez w kra-
jach wysoko rozwinietych uprawniony ma srodki prawne umozliwiajace
przeciwdziatanie praktyce uzywania jego oznaczenia bez wskazowki, ze
chodzi o znak towarowy. Tylko w niektérych pafstwach ochrona jest re-
alizowana na podstawie ustaw o znakach towarowych, w zdecydowanej
wigkszosci krajow orzecznictwo wyksztalcilo system roszczen cywilno-
prawnych na podstawie przepiséw o charakterze znacznie ogdlniejszym.

Przyktadem pierwszego modelu regulacji normatywnej sq ujednolicone
ustawy krajow nordyckich. I tak, art. 7 zawiera nastgpujace postanowienia:
,»INa zadanie uprawnionego z rejestraciji znaku towarowego autorzy, wydaw-
cy sa zobowigzani w toku publikacji leksykonéw, podrecznikdw, ksiazek albo
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podobnych wydawnictw fachowych uniemozliwi¢ powotywanie znakéw to-
warowych bez informaciji, ze jest to zarejestrowany znak towarowy (ust. 1).
Ktokolwiek, kto uchybia przepisowi ust. 1, jest zobowiazany pokry¢ koszty
korygujacej publikacji (ust. 2)”. Pomimo przytoczonego przepisu w krajach
nordyckich dominuje poglad, w mysl ktérego dyskutowane uzycie znaku
towarowego nie jest podstawa uznania za wygaste prawa do znaku towaro-
wego, jezeli znaczaca czes¢ odbiorcow uwaza oznaczenie za znak towarowy.
Natomiast fakt uzycia danego oznaczenia w czasopismach, ksigzkach itp.
przed rejestracja moze by¢ jednym z elementoéw uzasadniajacych wniosek,
ze zgloszony znak jest nazwa rodzajowa'®.

Orzecznictwo 1 pismiennictwo innych krajéw w sposéb bardzo zréz-
nicowany ujmuje ten problem. W Holandii na tle cytowanego juz art. 13A
pkt 2 orzecznictwo'**
go w stowniku stanowi przyklad uzasadnionego w rozumieniu tego prze-
pisu uzywania oznaczenia. Autor stownika, encyklopedii itp. nie zawsze

stoi na stanowisku, ze wymienienie znaku towarowe-

bowiem moze unikngé wymienienia znaku towarowego. Uprawniony do
znaku towarowego nie moze przed tym skutkiem si¢ broni¢. Ten poglad

127, ze przeksztalcenie si¢ zna-

koresponduje ze stanowiskiem orzecznictwa
ku towarowego w nazwe rodzajows nie ma wplywu na prawo do znaku
towarowego dopoty, dopoki uprawniony traktuje oznaczenie jak znak to-
warowy (subiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego). W Belgii
ocenia si¢ bardzo podobnie znaczenie i skutki wymienienia oznaczenia
w czasopismach, ksigzkach, leksykonach itd. Jednakze uwaza sig, ze w ta-
kim przypadku nie wchodzi w rachube art. 13A ust. 2, poniewaz uzy-
cie oznaczenia nastgpuje poza obrotem gospodarczym'*. We Wtoszech
w najnowszym otrzecznictwie'” jest reprezentowana obiektywna koncepcja
degeneracji znaku towarowego. Dlatego tez uwaza sig, ze znak towarowy
staje si¢ nazwa produktu, gdy oznaczenie wchodzi do powszechnie uzy-
wanego jezyka. Przyjmuje sie, ze uzywanie oznaczenia w stownikach, en-
cyklopediach, publikacjach fachowych, drukach reklamowych, w tekstach
przepisow prawa 1 aktow administracyjnych swiadczy o przeksztalceniu sie

12 1. Holmquist, Degeneration of Trade Marks, Malmé 1971, s. 218 i n. Zob. réwniez: H. Hubmann,
Zum wissenschaftlichen Gebranch eingetragener Marken, GRUR Int. 1985, s. 516.

126 Zob. orzeczenie sadu w Amsterdamie z dn. 18.12.1975 ., GRUR Int. 1976, s. 171.

127 Przeglad orzecznictwa holenderskiego w tej kwestii por. S. Ladas, Die Entwicklung der Marfke

zur Gattungsbezeichnung, GRUR Int. 1964, s. 424.

128 Na przyklad: orzeczenie sadu apelacyjnego z dn. 18.02.1950 r. Pot. zbidem, s. 423.

' Na przyktad: wyrok wloskiego sadu kasacyjnego z dn. 11.12.1978 ., GRUR Int. 1980, s. 425 i n.
z uwagami R. Franceschellego; wyrok sadu apelacyjnego Rzymu z dn. 1.10.1979 1., GRUR Int. 1980,
s. 678.
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danego znaku w nazwe rodzajowa. Wedltug orzecznictwa REN'™ punktem
odniesienia w kwestii degeneracji znaku sa opinie k61 gospodarczych oraz
konsumentow. Uzycie oznaczenia w stownikach, leksykonach itp. nie ma
zadnego lub tez istotnego znaczenia dla omawianego przeksztalcenia. Od-
mienne stanowisko zajmuja niektorzy przedstawiciele nauki prawa'', ktorzy
uwazaja, ze uzycie oznaczenia w publikacjach bez informacji, ze jest to za-
rejestrowany znak towarowy, stanowi zagrozenie zdolnosci oddzialywania
oznaczenia na konsumentdw, a tym samym prawa do znaku towarowego.
Dlatego tez konsekwentnie uwaza sig, ze upowaznionemu do znaku towa-
rowego przystuguje w tej sytuacji roszczenie o zaniechanie na podstawie
§ 1004 BGB oraz roszczenie o naprawienie szkody z § 823 BGB.
Generalnie stanowisko orzecznictwa zagranicznego budzi watpliwosci.
Sady zdaja si¢ nie dostrzegad, ze szerokie uzywanie w réznego rodzaju pu-
blikacjach znakéw towarowych bez informacji, ze jest to znak towarowy,
powoduje zmniejszenie sily oddziatywania znaku na odbiorce, badz tez
dostrzegaja ten fakt, lecz uwazaja, ze brak jest dostatecznie donioslych ra-
cji przemawiajacych za przyznaniem w tej sytuacji uprawnionemu ochro-
ny. Oczywiscie uprawniony do znaku moze podejmowac réznorodne fak-
tyczne dziatania, ktére maja zwolni¢ lub zahamowac proces degeneracji.
Jednakze, zwlaszcza w krajach opowiadajacych si¢ za obiektywna koncep-
cja degeneracji znaku towarowego, istnieje potrzeba przyznawania upraw-
nionemu do znaku srodkéw prawnych w sytuacji rozwadniania jego znaku
poprzez publikowanie oznaczenia bez informacji, ze jest to znak towa-
rowy. Brak jest bowiem argumentéw, ktore przemawialyby za publikacja
cudzych znakéw towarowych bez stosownej informacji. Usprawiedliwiaé
takie postepowanie moze jedynie nieznajomos$¢ przez autora i wydawce
faktu, ze drukowane oznaczenie stanowi cudzy znak towarowy. Dlatego
tez jestem sklonny przyjaé, ze w przypadku takiego wilasnie opublikowa-
nia uprawniony do znaku moze zwrécic si¢ z informacja do wydawcy, ze
wydrukowane oznaczenie jest znakiem towarowym, i zada¢ umieszczenia
przy kolejnych publikacjach stosownej informacii (np. literki ,,R” wpisa-
nej w okrag w sasiedztwie znaku towarowego). Niezamieszczenie takiej
informacji uzasadnia — w moim przekonaniu — wystapienie z roszczeniem
o zaniechanie (art. 439 k.c.) i z roszczeniem odszkodowawczym (art. 415
k.c. i n. w zw. z art. 361-363)"*% Trescig roszczenia o zaniechanie bytoby

130 Por. przeglad orzecznictwa A. Baumbach, W. Hefermehl, Wettbewerbsrecht. ..., s. 242—244; H. Hub-
mann, Zum wissenschafilichen. .., s. 518.

U A Baumbach, W. Hefermehl, Wetthewerbsrecht. .., s. 559.

132 Nie moze natomiast znalez¢ zastosowania art. 3 u.n.k., poniewaz wskazane post¢gpowanie autora
i wydawcy nie wchodzi w zakres pojecia obrotu gospodarczego w rozumieniu ustawy z 1926 r.
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zadanie powstrzymania si¢ od ponownego publikowania tych znakéw to-
warowych, tak jakby to byly nazwy produktow, oraz zadanie zamieszcze-
nia informacji korygujacej opinie konsumentow.

Nie ulega watpliwosci, ze proces rozwodnienia (degenerowania) znaku
towarowego zalezy od wielkosci naktadu czasopisma, gazety, ksiazki itp. Pu-
blikacja na tamach czasopisma naukowego adresowanego do malej liczby
odbiorcéw nie ma znaczenia lub oddzialuje w sposéb malo istotny. Na-
tomiast fakt wydrukowania oznaczenia w czasopismie o duzym naktadzie
moze wydatnie zmniejszy¢ site oddzialywania znaku towarowego. Fakt ten
ma znaczenie zarowno z punktu widzenia roszczenia odszkodowawczego,
pozwala bowiem okredli¢ rozmiar uszczerbku w majatku osoby uprawnionej
do znaku towarowego, jak i roszczenia o zaniechanie. Jezeli bowiem oma-
wiana publikacja nie powoduje i nie moze w przysztosci wyrzadzi¢ szko-
dy (np. czasopismo jest malonakladowe, a uprawniony prowadzi kampanig¢
reklamowa, ktéra ugruntowuje przekonanie odbiorcéw, ze ma do czynie-
nia z zarejestrowanym znakiem towarowym), to nie przystuguje roszczenie
o zaniechanie z art. 439 k.c., poniewaz przepis ten kreuje wymienione w nim
roszczenie tylko w przypadku istnienia grozby powstania szkody.

4. Usunigecie znaku towarowego z towaru

Praktyczne znaczenie ma kwestia oceny legalnosci usunigcia cudzego
znaku towarowego z produktu i wprowadzenia go do obrotu po raz ko-
lejny juz anonimowo badzZ z innym oznaczeniem odrézniajacym. Proble-
matyka ta w dos$¢ zréznicowanym stopniu znalazta wyraz w legislacji oraz
orzecznictwie i nauce prawa.

We Wloszech oraz w Wielkiej Brytanii usunigcie znaku jest uregulowa-
ne w ustawach dotyczacych ochrony znakéw towarowych. Przepis art. 12
ustawy wloskiej zakazuje usuwania obcych znakéw towarowych. Jednakze
w orzecznictwie 1 piSmiennictwie jest reprezentowany poglad, ze znak to-
warowy powinien by¢ usuniety, gdy towar zostal istotnie zmieniony (np.
w wyniku naprawy lub modyfikaciji) i skutkiem jego pozostawienia mogto-
by by¢ wprowadzenie w btad co do pochodzenia towaru'”. W art. 6 usta-
wy brytyjskiej okreslono dzialania, ktére — pozostajac w zwiazku z dal-
szym procesem dystrybucji towaréw oznaczonych 1 wprowadzonych po
raz pierwszy do obrotu przez uprawnionego do znaku — moga nabra¢ cha-
rakteru aktéw naruszenia prawa z rejestracji, jezeli uprawniony zamiesci
w umowie sprzedazy klauzule ograniczajaca swobodg¢ nabywcy uzywania
znaku towarowego. W katalogu tych czynnosci art. 6 ust. 2 wymienia m.in.

W szezegolnosci: G. Aghina, Lutilizzatione. . ., s. 117-120 i cyt. tam orzecznictwo i literatura.
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catkowite lub czg¢sciowe usunigcie albo zakrycie znaku towarowego. Zna-
czenie regulacji polega na tym, ze uprawniony moze dochodzi¢ roszczen
z tytutu naruszenia prawa do znaku nie tylko wobec pierwszego nabywcy, ale
takze wobec kazdej innej osoby, ktora wiedziala o tym ograniczeniu w dacie
nabycia towaru'*. Sa to zatem ograniczenia, ktére naktadane poprzez umo-
we (np. w ogolnych warunkach uméw) moga towarzyszy¢ towarowi w dro-
dze do ostatecznego odbiorcy. Usunigcie znaku towarowego jest rowniez
uregulowane przepisami ustawowymi we Franciji. Ustawa z 24 czerwca
1928 r. przewiduje sankcje w przypadku usunigcia znaku towarowego —
1 innych oznaczen odrézniajacych — z towaru lub opakowania. Usunigcie
znaku orzecznictwo uwaza za niedozwolone dzialanie zaréwno w $wietle
powolanego aktu prawnego, jak i ustawy z 1964 r."** Brak takiego przepisu
w ustawach z dziedziny znakéw towarowych innych krajéw nie oznacza
bynajmniej legalnosci dyskutowanej praktyki. Podejmowane sg proby wy-
kazania, ze usunigcie znaku jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.
Orzecznictwo belgijskie stoi na stanowisku, ze usunigcie znaku towaro-
wego jest rownoznaczne ze sfalszowaniem dokumentu. Sprzedaz towaréw
bez znaku jest jednoznaczna z uzyciem sfalszowanych dokumentéw'*.
A. Braun, rozwijajac ten poglad, stwierdzil, Ze w sytuacji usunigcia znaku
z towaru uprawnionemu do znaku towarowego przysluguja — na podsta-
wie ustawy szczegolnej — roszczenia z tytutu naruszenia prawa do znaku'”".
E. Weibel poddal to stanowisko krytyce, wskazujac, ze ustawe te odnosi
si¢ jedynie do przypadku bezprawnego uzywania znaku towarowego. Usta-
wa krajow Beneluksu nie zakazuje natomiast usunigcia znaku towarowe-
go. Autor ten uwaza natomiast, ze usunigcie cudzego znaku towarowego
jest objete dyspozycja art. 20 pkt 1 ustawy o praktykach handlowych lub

tez klauzulg generalng art. 54 tej ustawy'*®

. Najwiecej uwagi poswiecono
problematyce prawnej naruszenia znakéw towarowych w RFN. Zgodnie
z dominujacym pogladem' w orzecznictwie i literaturze uprawnionemu
do znaku towarowego nie przystuguje na podstawie ustawy z 1968 r. pra-

wo domagania si¢ od nabywcy towaréw nieusuwania znakow przed ich

B4 T.A. Blanco-White, R. Jacobi, Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs, London 1970,
s. 305.

U5 R. Krasset, Das Recht des unlanterer. Wetthewerbs in den Mitgliedstaaten, t. V1, Frankreich, red. E. Ulmer,
Miinchen 1967, s. 316-317. Zob. réwniez: EX. Beier, Grengen.. ., s. 268.

% Wyrok sadu apelacyjnego w Brukseli z dn. 19.12.1958 1. Cyt. wedtug A. Braun, Précis des marques
de produits, Bruxelles 1971, s. 166.

Y7 Ibidem, s. 166 i n.

U8 B, Waibel, gp. dit., s. 76-77.

IV szczegdlnosci: A. Baumbach, W. Hefermehl, Wetthewerbsrecht. .., s. 572-573 i cyt. tam obszernie
orzecznictwo i pi$miennictwo.
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kolejnym wprowadzeniem do obrotu. Orzecznictwo 1 nauka prawa wywo-
dza natomiast ochrong podmiotu prawa do znakéw towarowych przed bez-
zasadnym usuwaniem znaku przede wszystkim z art. 1 u.n.k. (ograniczenie
konkurencji sprzecznej z zasadami wspolzycia spolecznego), a znacznie rza-
dziej z art. 3 u.n.k. (mozliwosci wywolania mniemania odbiorcéw, ze zbyw-
ca towaru jest jego producentem).

W polskim ustawodawstwie brak jest normy cywilnoprawnej, ktéra jed-
noznacznie odnositaby si¢ do dyskutowanej kwestii. Jednakze problem ten
zostal juz zauwazony w orzecznictwie, a z szerszym zainteresowaniem spo-
tkal si¢ w nauce prawa. Gléwna Komisja Arbitrazowa w jednym ze swoich
orzeczen' uznata za konieczne usunigcie znaku towarowego producenta
elementu kooperacyjnego przez przedsiebiorstwo dokonujace montazu pro-
duktu finalnego w przypadku, jezeli przecietny nabywca moégltby by¢ prze-
konany, ze wyréb koncowy zostal wytworzony przez przedsi¢biorstwo do-
starczajace czesci sktadowych. Chociaz sklad orzekajacy nie wypowiedziat
sig, gdyz w tej sprawie nie bylo takiej potrzeby, w kwestii zgodnosci z pra-
wem usuwania znakéw towarowych w ogolnosci, to jednak z orzeczenia
jednoznacznie wynika nie tylko mozliwos¢, ale nawet obowiazek usuwania
cudzego znaku towarowego z towaru, gdy jego pozostawienie prowadzitoby
do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Stanowisko to spo-
tkato si¢ z krytyka S. Soltysifiskiego'!, ktéry uwaza, ze wylacza niebezpie-
czenstwo konfuzji w obrocie pomimo pozostawienia oznaczenia na czg¢sci
sktadowej zaopatrzenia produktu finalnego w znak jego producenta. Ma-
jac na uwadze mozliwo$¢ wylaczenia tego niebezpieczenstwa, powolany
autor prezentuje opini¢, w mysl ktoérej ,,producent finalny nie ma obo-
wiazku (ani prawa) usuwania cudzych znakéw towarowych. Znak bo-
wiem nie przestaje pelni¢ funkcji identyfikujacej
producenta lub dystrybutora az do momentu do-
tarcia towaru do ostatecznego konsumenta’. Poglad
swoj S. Soltysiniski uzasadnia faktem, Ze instytucja znakéw towarowych
stuzy w ustroju socjalistycznym nie tylko podmiotowi prawa wylaczno-
$ci, lecz réwniez konsumentowi 1 postugiwanie si¢ oznaczeniem odréz-
niajacym powinno umozliwi¢ konsumentom weryfikacje wartosci uzytko-
wych towaréw. W sytuacji, gdy produkt finalny sklada si¢ z kilku czesci,
konsument powinien mie¢ mozliwos¢ wyrobienia sobie opinii o pozio-
mie jakosci tych wyrobéw. Ostatecznie S. Soltysifski uwaza, ze usunigcie
znaku towarowego producenta-kooperanta stanowi¢ moze w pewnych

10 Orzeczenie z dn. 19.04.1968 r., OSPIKA 1969, nr 2, poz. 49a.
1S, Sottysifski, Prawo g rejestragi. ..., s. 131-132.
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okolicznos$ciach akt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 1 u.n.k.
(wdzieranie si¢ w szeregi cudzej klienteli) poprzez czynnos¢ zdolna wywo-
ta¢ u konsumentow wrazenie, ze producent wyrobu finalnego wytworzyt
takze te wazna czes¢ tego wyrobu, z ktérej usunieto znak wytworcy czedci
sktadowej. Powyzsze uwagi odnosza si¢ do kwestii legalnosci usunigcia
znaku towarowego producenta czeéci kooperacyjnych przez producenta
agregatu. S. Soltysiniski formutuje takze ogdlna zasade zgodnosci z pra-
wem usuwania cudzych znakéw towarowych. Twierdzi bowiem, Ze usu-
wanie cudzych znakéw towarowych w kazdym przypadku uznaé nalezy
za czynno$¢ sprzeczng z zasadami wspolzycia spolecznego z art. 3 u.n.k.
M. Kepinski zaaprobowal natomiast przedstawione stanowisko GKA'
Autor ten, odmiennie niz S. Soltysinski, uwaza, ze w pewnych przypad-
kach bezwzgledny zakaz usuwania umieszczonego znaku towarowego
moglby takze doprowadzi¢ do wprowadzenia w blad odbiorcéw (narusze-
nia prawa do znaku). W tych sytuacjach (np. gdy w wyniku zmiany przed-
miotu oryginalnego ulegaja zmianie jego wlasciwosci pierwotne, gdy po-
zostawienie znaku towarowego na czg¢sci kooperacyjnej mogloby wywolaé
wrazenie, ze wyréb finalny pochodzi od producenta-kooperanta), nalezy
albo usunaé znak, albo zaznaczy¢, ze dokonane zostaly okreslone zmiany
w wyrobie. Jednakze M. Kepinski sadzi, ze w prawie polskim obowiazu-
je zakaz usuwania cudzych znakéw towarowych, a przypadki, w ktérych
istnieje prawo, a nawet obowiazek usuwania tych znakéw, maja charakter
wyjatkowy. Autor ten podstawe ochrony przed bezzasadnym usuwaniem
cudzych znakéw upatruje — bez blizszego uzasadnienia — w ustawie o zna-
kach towarowych, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
w art. 415 k.c. 1 art. 386 k.c.

Pragne wskazaé, ze w interesie podmiotéw prawa do znakow towaro-
wych i odbiorcdw towardw jest pozostawienie (nieusuwanie) oznaczenia az
do chwili dotarcia towaru do ostatecznego nabywcy. Interes wymienionych
podmiotéw przemawia przeciwko swobodzie usuwania znakéw z produk-
tow w ich drodze do konsumenta. Jednakze ten zakaz jest uzasadniony
tylko w tych sytuacjach, gdy przemawiaja za tym dobrze wywazone racje
wszystkich 0s6b majacych stycznos¢ z towarem opatrzonym danym zna-
kiem. W pewnych przypadkach te racje wskazuja na koniecznos¢ usunigcia
cudzego znaku towarowego. Dzieje si¢ tak w sytuacji, gdy pozostawienie
na wyrobie cudzego znaku mogloby wywola¢ niebezpieczenstwo wpro-
wadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia danego towaru. Chodzi
o wazne przerobki (modyfikacje) towaru opatrzonego znakiem, istotne

12 M. Kepinski, Znak towarowy. .., s. 205-2006.
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naprawy (regeneracja) tego towaru, jego przepakowanie, zamontowanie
—jak w omawianym ostatnio orzeczeniu GKA — czg¢sci ze znakiem produ-
centa-kooperanta do wyrobu produkowanego przez wytwoérce finalnego
itp. W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze umieszczenie odpowiednich ob-
jasnien na towarze (np. znaku towarowego producenta finalnego) nie za-
wsze moze wylaczy¢ niebezpieczenstwo konfuzji w obrocie. Jak pokazuje
zagraniczna praktyka, umieszczenie odpowiedniej informacji na towarze
nie wylacza mozliwosci powstania pomytek odbiorcéw'* co do zwiazkoéw
taczacych te przedsigbiorstwa. Informacje te (np. wlasny znak towarowy,
nazwa przedsi¢biorstwa) moga co najwyzej wylaczy¢ niebezpieczenstwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towaréw w waskim
tego slowa znaczeniu. Ponadto w wielu przypadkach (np. przy bardzo ma-
lych wyrobach) umieszczenie dodatkowego znaku jest bardzo utrudnio-
ne, a czesto wrecz niemozliwe. Uprawniony do znaku towarowego moze
zada¢ pozostawienia tego znaku do chwili dotarcia do ostatecznego od-
biorcy, jezeli zmiany wprowadzone w miedzyczasie przez innych produ-
centow oraz dystrybutoréow (hurtownikoéw, detalistow) w tym towarze lub
opakowaniu nie wywoluja niebezpieczenstwa wprowadzenia przecietnego
odbiorcy w blad co do pochodzenia towaru. Jestem réwniez zdania, ze
w przypadku dylematu podmiotu posredniczacego w drodze towaru do
konsumenta: usuwa¢ obcy znak czy tez umiesci¢ dodatkowe objasnienie
(np. wlasny znak towarowy), wybra¢ nalezy druga metodg¢ post¢gpowania,
o ile tylko w konkretnym przypadku wykluczy to niebezpieczenstwo kon-
fuzji w obrocie.

Obecnie nalezy okresli¢ stanowisko polskiego ustawodawcy w dysku-
towanej kwestii. Przede wszystkim nasuwa si¢ uwaga, ze ustawa z 1985 r.
nie ustanawia zakazu usuwania cudzych znakéw towarowych. W swietle
tej ustawy jest zakazane bezprawne uzywanie cudzego znaku towarowe-
go (art. 19, 24), natomiast jest nakazane uzywanie wlasnego znaku to-
warowego (art. 28), brak jest jednakze nakazu uzywania cudzego znaku
towarowego. Przepisy ustawy dozwalaja zatem usuwac cudze znaki to-
warowe przed ich dotarciem do ostatecznego odbiorcy. Jednakze wyzej
przedstawione racje na rzecz tezy o potrzebie elastycznie rozumianego
zakazu usuwania cudzych znakéw towarowych z produktéw przeznaczo-
nych do zbycia moga by¢ uwzgledniane w ramach art. 3 u.n.k. Przepis ten
moze by¢ podstawg zakazu usuwania cudzych znakéw towarowych tylko
w tych przypadkach, gdy jest to sprzeczne z zasadami wspotzycia spolecz-
nego. Z pewnoscia taka sprzecznos$¢ nie wystapi wtedy, gdy pozostawienie

"\ szezegolnosci: E. Beier, Unterscheidende. . ., s. 213 i n.
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danego znaku prowadziloby do niebezpieczenstwa konfuzji odbiorcéw co
do pochodzenia towaru, np. w razie przepakowania towaru, jego naprawy
(regeneracii) czy przerébki. Przepis art. 3 u.n.k. nie stanowi jedynej podstawy
ochrony cywilnoprawnej przed bezzasadnym usuwaniem cudzych znakow
towarowych. Umowa sprzedazy zawarta miedzy wytworca towarow ze zna-
kiem a ich nabywca moze zawiera¢ postanowienie, w mysl ktérego nabywca
jest obowigzany zbywac te towary w tej samej postaci. Oczywiscie nie budzi
watpliwosci ocena prawna sytuacji, jezeli nabywca odsprzedal dang partie
wyrobow, usuwajac oznaczenie wbhrew wyraznej klauzuli umowy. Nabywcy
przystuguje roszczenie z art. 471 i n. k.c. Trudnosci rodzi natomiast kwa-
liftkacja zachowania si¢ nabywcy towaréw, gdy dana umowa nie zawierala
odpowiedniej klauzuli, a przed odsprzedaza usunigto znaki towarowe. Wyla-
nia si¢ pytanie o mozliwosci uznania niewyrazonego stownie zobowigzania
nabywcy towaréw do wprowadzenia tych towaréw do obrotu po raz kolej-
ny bez usuwania znaku. Zobowigzanie nabywcy do nieusuwania znakéw
z towarow moze wynikac z ustalonych zwyczajéw (art. 56 k.c.). Jednakze
wydaje si¢ konieczne zachowanie duzej ostroznosci. Z pewnoscia nalezy wy-
kluczy¢ istnienie roszczenia uprawnionego do znaku wobec nabywcy, jezeli
ten ostatni wprowadzil istotne zmiany do towaru przed jego zbyciem.

Produkty oznaczone znakiem towarowym w swojej drodze do osta-
tecznego odbiorcy sa przedmiotem kilku uméw sprzedazy. Dlatego tez
powstaje pytanie o mozliwosci wystapienia przez uprawnionego do zna-
ku towarowego z roszczeniem o nieusuwanie znaku wobec kolejnych na-
bywcow w razie podejmowania przez nich prob usunigcia znaku. Zobo-
wiazanie kolejnego nabywcy do nieusuwania znaku musi jednak wynika¢
wyraznie z umowy laczacej go z pierwszym nabywca. Moze réwniez by¢
wynikiem ogélnych warunkéw obowigzujacych wymienione osoby. Nie
mozna natomiast w takiej umowie dopatrywac si¢ w sposéb dorozumiany
(na podstawie ustalonych wymogéw — art. 56 k.c.) zobowigzania kolejne-
go nabywcy wobec osoby trzeciej (uprawnionego do znaku towarowego).
7. powyzszym laczy si¢ mozliwo$¢ zbiegu roszczen wynikajacych z umo-
wy oraz z art. 3 u.n.k. w przypadku usuniecia znaku z towaréw. Realizacja
roszczen bedacych efektem umowy powoduje zgasnigcie roszczen przewi-
dzianych w art. 3 u.n.k. Jednakze nalezy wskazac, ze z umowy moze wyni-
kac¢ szersza ochrona w poréwnaniu z ochrona, jaka zapewnia art. 3 u.n.k.
Umowa bowiem moze zawiera¢ zobowiazania zakazujace jakichkolwiek
zmian w towarze ze znakiem. Przepis art. 3 u.n.k. znajduje zastosowanie
jedynie wtedy, gdy usunigcie znaku jest sprzeczne z zasadami wspolzycia
spotecznego.



ROZDZIAL IV
CYWILNOPRAWNE SRODKI OCHRONY PRAWA
Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Uwagi ogoélne

W dziedzinie prawa patentowego (wynalazczego) 1 prawa autorskiego
wlasciwa regulacja oraz prawidlowe stosowanie sankcji przewidzianych
na wypadek bezprawnego korzystania z tych dobr rozstrzygaja w po-
waznym stopniu o realizacji zadan ochrony prawnej pomystéw technicz-
nych, oznaczenn odrézniajacych oraz dziel literackich i artystycznych.
System sankcji, chronigc bowiem interesy uprawnionego, przyczynia si¢
tym samym do urzeczywistnienia celéw ogoélnospotecznych, np. przy-
$pieszenia postepu technicznego, podwyzszania poziomu jakosciowego
towarow 1 ustug, Patenty, autorskie prawa majatkowe, prawa z rejestra-
cji wzorow zdobniczych sa chronione w ustawodawstwie wewnetrznym
panstw wysoko i §rednio rozwinietych §rodkami prawa cywilnego 1 kar-
nego. Ustawodawstwo niektérych krajow przewiduje ponadto sankcje
administracyjnoprawne na wypadek bezprawnej ingerencji w sfere praw-
na wynikajaca z patentu itp.

Ochrona prawa do znaku towarowego (prawa powstalego w wyniku
rejestracji lub uzywania) jest realizowana za pomocg tych samych $rod-
kow prawnych. Zasadnicze znaczenie maja instrumenty cywilnoprawne,
a wérod nich roszczenia o zaniechanie, o naprawienie wyrzadzonej szko-
dy i $rodki tymczasowej ochrony (np. zabezpieczenie powéddztwa)'. Srod-
ki prawa karnego® odgrywaja wspdlczesnie minimalna rol¢ w ochronie

! Por. np. art. § 22, 24 i 31a ustawy RFN, art. 32-39 ustawy USA, § 13-15, 46 ustawy Wegier.

% Ustawy pafistw zachodnich przewiduja bogaty katalog sankcji prawnokarnych. Por. np. § 51-53
oraz § 56 i 59 ustawy Austrii; art. 27-34 ustawy Francji; § 27-31 ustawy RFN. W krajach so-
cjalistycznych zagadnienie odpowiedzialnosci karnej z tytutu uzywania cudzego znaku jest badz
w ogdle nieuregulowane w ustawach o znakach towarowych (np. radzieckie rozporzadzenie, ustawa
WRL), badz tez jest to regulacja szczatkowa (np. art. 52 ustawy Bulgarii, art. 41 ustawy Rumunii).



164 ROZDZIAL IV. CYWILNOPRAWNE SRODKI OCHRONY PRAWA...

znakéw towarowych’. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Przede
wszystkim w obrocie gospodarczym obok malych jednostek uczestnicza
takze duze przedsi¢biorstwa i w razie bezprawnego uzywania cudzego
znaku trudno jest ustali¢ osobg sprawcy. Ponadto odpowiedzialnos¢ karna
wchodzi w rachube tylko w razie popelnienia Scisle okreslonych deliktow.
Tymczasem znacznie lepiej odpowiada rzeczywistosci gospodarczej ogolne
okreslenie tresci prawa do znaku towarowego 1 przyjecie, ze kazdy akt in-
gerencji bez wzgledu na swoja konkretng postac jest sankcjonowany przez
prawo cywilne. Pewne znaczenie ma réwniez interes uprawnionego, ktory
najczesciej pragnie przerwac bezprawna dzialalno$c i uzyskac rekompensate
majatkowa. Wreszcie, przypisuje pewne znaczenie wystepowaniu od wie-
lu lat w skali globalnej zjawiska depenalizacji. Ustawodawstwo niektorych
krajow ustanawia réwniez sankcje administracyjne na wypadek naruszenia
prawa do znaku towarowego. Chodzi o przyznane organom celnym kompe-
tencje zajmowania, a nastgpnie ewentualnej konfiskaty towaréw bezprawnie
opatrzonych cudzymi znakami przy probie ich wwozu do danego kraju®.
Zachodzi zatem pelna zgodnos§¢ miedzy ustawodawstwem poszcze-
golnych krajéw co do nadrzednego znaczenia $rodkéw cywilnoprawnych
w ochronie praw do znakéw towarowych. Nie przesadza to jednak o spo-
sobie podejscia do unormowania tej kwestii. Ogolnie w obowigzujacym
ustawodawstwie mozna wyr6ézni¢ dwie stosowane techniki legislacyjne.
Pierwsza polega na zupelnym pomini¢ciu w ustawach o znakach towa-
rowych przepiséw dotyczacych odpowiedzialnodci cywilnej — przy za-
lozeniu, Ze w tej sytuacji prawnej powinny by¢ stosowane przepisy po-
wszechnego prawa cywilnego® — lub tez ogdlnym odestaniu do przepiséw
powszechnego prawa cywilnego®. Druga metoda znajduje wyraz w uregu-
lowaniu w ustawodawstwie o znakach towarowych problematyki sankcji
cywilnoprawnych’. Wydaje si¢, Zze obecnie ten sposéb podejscia do od-
powiedzialno$ci cywilnej przewidzianej na wypadek naruszenia prawa do
znakow towarowych znajduje czesciej uznanie ustawodawcow krajowych.
Polskie ustawodawstwo z dziedziny znakéw towarowych chroni sank-
cjami prawa cywilnego i karnego prawo z rejestracji znaku towarowego.

> Mozna bronic tezy, ze jest to spowodowane zakazem analogii w prawie karnym oraz obowiazy-
waniem zasady  dubio pro reo.

* Por. np. § 28 ustawy REFN, art. 42 ustawy USA oraz 526 Torif Act w wersji z 1978 r i przepisoéw
wykonawczych z 1972 r. art. 64A ustawy Wielkiej Brytanii.

> Por. np. ustawa Frangji.

¢ Por. np. art. 30 i 41 ustawy Rumunii.

7 Por. np. art. 13 ustawy Beneluksu, § 22, 24 i 31a ustawy RFN, art. 32-39 ustawy USA, § 13-15
146 ustawy WRL.
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Cywilnoprawne $rodki ochrony s uregulowane w art. 20 u.z.t. Natomiast
odpowiedzialno$¢ karna jest przewidziana w art. 58 u.z.t. oraz w art. 136
k.w. Jest rowniez mozliwe, ze dzialanie polegajace na uzywaniu cudzego
znaku towarowego i spelniajace znamiona okreslone w przepisach Kodek-
su karnego moze stanowi¢ przestgpstwo. Czyn taki moze w szczegolno-
$ci spelnia¢ cechy przestepstw gospodarczych lub przestepstw przeciwko
dzialalnosci instytucji panstwowych i spolecznych. Nasza praktyka, tak jak
w innych krajach, nie korzysta z norm ustanawiajacych odpowiedzialno$¢
karna. Brak jest bowiem zupelnie orzecznictwa zaréwno Sadu Najwyzsze-
go, jak 1 sadow nizszej instancji. Nie sa natomiast przewidziane w naszym
ustawodawstwie sankcje administracyjne, np. zajecia towaréw na grani-
cy przez urzedy celne. Z chwila, gdy towar zostal wwieziony do Polski,
uprawniony z rejestracji moze wystapi¢ ze skargami okreslonymi w art. 20
lub z wnioskiem w trybie art. 57 ust. 3.

Podstawowe znaczenie w praktyce ma system ochrony cywilnoprawne;j.
Przepis art. 19, ktéry stanowi: ,,bezpodstawnie uzywajacy zarejestrowane-
go znaku towarowego |[...] ponosi odpowiedzialno§¢ stosownie do prze-
piséw niniejszego rozdzialu”, ustanawia zamknieta liste roszczen, ktore
maja by¢ podniesione na wypadek naruszenia prawa z rejestracji®. Mozna
zatem wystepowac tylko ze skargami przewidzianymi w art. 20. Przepis ten
wymienia expressis verbis nastepujace roszczenia: o zaniechanie, o naprawie-
nie wyrzadzonej szkody, o wydanie uzyskanych korzysci oraz o ogloszenie
stosownego o$wiadczania. Ponadto przyznano uprawnionemu prawo wy-
stepowania wobec naruszyciela z zadaniami okreslonymi w art. 20 ust 3.
W poréwnaniu z ustawg z 1963 r. obowiazujaca regulacja nie zawiera rosz-
czenia o zados¢uczynienie. Roszczenie to bylo ostro krytykowane w nauce
prawa’ i dlatego zostalo pomini¢te w obowiazujacej ustawie. W toku prac
w Sejmie nie zaaprobowano réwniez postulatu wprowadzenia do usta-
wodawstwa norm analogicznych do art. 57 ust. 3 u.w. albo do art. 448
k.c. Ponadto ustawa przewiduje — odmiennie niz poprzedni akt prawny —
mozliwo$¢ uzyskania zabezpieczenia powodztwa w procesie o naruszenie
prawa z rejestracji (art. 20 ust. 3).

Regulacja odpowiedzialnosci cywilnej w ustawie z 1985 r. jest zblizona
do rozwigzan zawartych w ustawie o wynalazczosci. Dlatego tez mozna
pomocniczo korzysta¢ z ustalen orzecznictwa i piSmiennictwa dotycza-
cych roszczen przewidzianych na wypadek naruszenia patentu. Jednakze
nalezy pamigtad, ze znak towarowy — tak jak wynalazek bedac wprawdzie

8 R. Skubisz, Nowa ustawa o gnakach towarowych, PUG 1985, nr 7, s. 184.
? Na przyklad: S. Soltysiaski, Prawo g rejestragi gnakn towarowego, PPWP 1976, nr 2, s. 147.
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dobrem niematerialnym — r6zni si¢ od niego istotnie. Przede wszystkim
nie posiada, pomijajac wyjatkowe sytuacje, samoistnej wartosci majatko-
wej. Nabywa jg dopiero poprzez uzywanie w obrocie, np. reklame. Nato-
miast wynalazek posiada wartos¢ majatkowa. Wskazana réznica ma istot-
ne znaczenie przy obliczaniu wysokosci szkody oraz korzysci uzyskanych
bez podstawy prawnej, jezeli naruszyciel skorzystal ze znaku towarowego
dotychczas nieuzywanego lub tez uzywanego w nieznacznym zakresie,

§ 2. Roszczenia o zaniechanie naruszenia i usunigcie jego
skutkow

Roszczenie o zaniechanie jest w praktyce najwazniejszym s$rodkiem
ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego. Zmierza bowiem do zapew-
nienia uprawnionemu niezakiéconego uzywania znaku towarowego w ob-
rocie gospodarczym (art. 19 w zw. z art. 13). Z art. 20 ust. 1 wynika, ze
roszczenie o zaniechanie przystuguje w dwoch przypadkach. Po pierwsze,
gdy naruszenie prawa z rejestracji juz nastapilo 1 jest kontynuowane, np.
nakladanie oznaczen na towary, wprowadzenie ich do obrotu. Po drugie,
gdy prawo to — Scisle biorac — nie zostalo jeszcze naruszone, ale istnieje
realna 1 bezposrednia grozba jego naruszenia, np. przygotowanie matryc
do oznakowywania danym znakiem, zawarcie uméow o produkcje towaréw
tego samego rodzaju 1 opatrywanie ich znakiem uprawnionego, produkcja
nalepek zawierajacych dany znak przez wytworce towardw tego samego ro-
dzaju, nabycie tych nalepek przez tegoz wytworce. W tym wypadku art. 20
ust. 1 wylacza norme art. 439 k.c. A zatem roszczenie z art. 20 ust. 1 — tak
jak kazde inne roszczenie o zaniechanie — odnost si¢ jedynie do przysztych
aktéw bezprawnej dziatalno$ci. Nie powstaje ono natomiast wtedy, gdy bez-
prawna eksploatacja dobra niematerialnego (znaku towarowego) zostala juz
zakoficzona i nie istnieje prawdopodobienstwo jej wznowienia. Roszczenie
o zaniechanie powstaje z chwilg zrealizowania aktu naruszenia lub czynnosci
przygotowawczych grozacych naruszeniem prawa z rejestracji. Nie ma zna-
czenia wina sprawcy, jego wiedza o bezprawnym charakterze uzywania zna-
ku czy jakiekolwiek inne okolicznosci. Tres¢ roszczenia o zaniechanie jest
w obydwu przypadkach jednakowa i sprowadza si¢ do mozliwosci zadania
od osoby trzeciej pasywnego zachowania (non facere), powstrzymania si¢ od
kontynuowania swojej dziatalnosci lub niepodejmowania okreslonych dzia-
tan. Na podstawie roszczenia o zaniechanie mozna domagaé si¢ powstrzy-
mania si¢ od nakladania oznaczen na towary, wprowadzenia ich do obrotu,
umieszczania znakow na dokumentach handlowych, reklamy towaréw ze
znakiem, wprowadzenia obcych czgsci sktadowych do produktu ze znakiem
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wprowadzanego do obrotu przez nabywce bez usuniecia oznaczenia lub do-
datkowej informacji itp.

Ustawa z 1963 r. wymieniala expressis verbis w katalogu cywilnoprawnych
srodkéw ochrony prawa z rejestracji roszczenie o usunigcie skutkéw naru-
szenia. Obowiazujaca ustawa nie postuguje si¢ tym okredleniem. Dlatego
tez wczesniej prezentowalem poglad, Zze ustawa z 1985 r. nie zawiera dys-
kutowanego roszczenia, a takze ze roszczenie o zaniechanie (art. 20 ust. 1)
obejmuje dwa typy uprawnien: prawo domagania si¢ przez uprawnionego
od naruszyciela pasywnego zachowania si¢ oraz prawo zadania podjecia
przez niego aktywnych dziatad'’. W pierwszym przypadku uprawniony
moglby domagac si¢ przerwania bezprawnej dziatalnosci (art. 20 ust. 1),
w drugim natomiast moglby zadac¢ podjecia przez naruszyciela dziatan
niezbednych do likwidacji trwalego stanu naruszenia lub zagrozenia na-
ruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 20 ust. 1 w zw. 2
art. 20 ust. 3). Obecnie pragne nieznacznie skorygowac swoje wezesniejsze
stanowisko 1 stwierdzi¢, ze skarga o zaniechanie zobowiazuje jedynie ad-
resata do powstrzymania si¢ od bezprawnych dziatan. Natomiast wszelkie
zadania aktywnego zachowania si¢ adresowane do naruszyciela na pod-
stawie art. 20 ust. 3 stanowia realizacje roszczenia o usunigcie skutkéw
naruszenia''. Cho¢ ustawa nie postuguje si¢ tym okresleniem, to jednak
przewidziane w powolanym przepisie zadanie skierowane do sprawcy bez-
prawnej ingerencji w prawo z rejestracji taczy si¢ tradycyjnie w krajowej
1 zagranicznej nauce prawa z roszczeniem o usuniecie skutkow narusze-
nia'’. Obecnie uwazam, ze zadan wynikajacych z art. 20 ust. 3 nie nalezy
obejmowac roszczeniem o zaniechanie, lecz uznac je za postacie roszcze-
nia o usuniecie skutkOw naruszenia.

Nasuwa si¢ pytanie o racje, ktore sklonily ustawodawce do niewymie-
niania expressis verbis w art. 20 dyskutowanego roszczenia. Ustawodawca
nie uwazal tego za konieczne, poniewaz w art. 20 ust. 3 okreslit konkretne
postacie roszczenia o usunigcie skutkow naruszenia. Podstawowym ce-
lem powolanego przepisu jest bowiem odmienne — w poréwnaniu z re-
gulacja art. 731 i n. k.p.c. — unormowanie sposobu zabezpieczenia okre-
slonych w nim Zadan materialnoprawnych. Jezeli sa spetnione przestanki

1 Stanowisko to przedstawitem wezesniej w artykule napisanym wsp6lnie z Jakubeckim. Zob. A. Jaku-
becki, E. Skubisz, Zabegpieczenie roszezert wynikajacych 3 naruszenia prawa 3, rejestragi nakn towarowego, ZN U]
PWOWI, nr 50, s. 931 n.

" Podobnie: M. Kepinski, Nowa ustawa o znakach towarowych, PiP 1986, nt 3, s. 75.

12 Thidem. W zwiazku g naruszeniem patentu S. Soltysidski, Prawo wynalazeze. Komentary, Warszawa
1975, s. 154; H. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgeserz, Basel-Stuttgart 1960, s. 290;
A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, t. 11, Basel-Stuttgart 1971, s. 1111 i n.
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przewidziane w powolanym przepisie, to roszczenia z art. 20 ust. 11 2
podlegaja zabezpieczeniu w sposéb okreslony przepisami tego kodeksu,
natomiast materialnoprawne zadania statuowane w art. 20 ust. 3 moga
by¢ zabezpieczone takze przez zajecie towardw, opakowan, narzedzi do
oznaczenia, sSrodkéw reklamowych itp. Przepis art. 20 ust. 3 reguluje wigc
czg$ciowo odmiennie — w poréwnaniu z art. 731 1 u. k.p.c. — sposob za-
bezpieczenia roszczenia o usunigcie skutkéw naruszenia”. Ustawodawca
uznal za zbedne uzycie tego okreslenia w art. 20 ust. 1 lub ust. 2, wyliczajac
jedynie w art. 20 ust. 3 konkretne postacie roszczenia o usuniecie skutkow
naruszenia. Przepis art. 20 ust. 3 przewiduje mozliwo$¢ zajecia ,,towarow,
opakowan 1 innych przedmiotéw opatrzonych znakiem zarejestrowanym
lub znakiem do niego podobnym oraz $rodkéw stuzacych do reklamy
1 oznaczania towarow tym znakiem w celu zabezpieczenia roszczen o usu-
nigcie tych znakéw przed wprowadzeniem tych towaréw do obrotu oraz
uniemozliwieniem ich reklamy”. Cytowany przepis expressis verbis okresla
jedynie roszczenie o usunigcie znakéw z towarow przed wprowadzeniem
towaréw do obrotu. Z pewnos$ciag mozliwos¢ zadania usunigcia znakéw
z towaréw obejmuje rowniez prawo domagania si¢ od naruszyciela znisz-
czenia tych towardw, jezeli usunigcie znakow nie jest mozliwe. Zniszcze-
nie produktéw z bezprawnie umieszczonymi znakami powinno mie¢ cha-
rakter wyjatkowy. Dyrektywy wyktadni logicznej nakazuja dopusci¢ takze
prawo domagania si¢ usuniecia znakéw z opakowan. Tak jak w przypadku
towarow, rowniez wyjatkowo mozliwe jest zniszczenie opakowan z bez-
prawnie nalozonymi znakami towarowymi. Cytowany przepis wymienia
tez roszczenie, ktorego celem jest uniemozliwienie reklamy. Tre$¢ zwrotu
,uniemozliwienie reklamy” wymaga wyjasnienia. Zasady wykladni jezy-
kowej i logicznej prowadza do wniosku, ze wskazany zwrot odnost si¢ do
innych sytuacji niz te, ktérych dotyczy roszczenie o zaniechanie (art. 20
ust. 1). Jego trescig jest prawo uprawnionego z rejestracji domagania si¢ od
sprawcy naruszenia podjecia wszystkich dziatan, ktére wylaczaq mozliwosé
bezprawnej reklamy towaréw opatrzonych cudzymi znakami towarowy-
mi. Juz bowiem z art. 20 ust. 1 wynika roszczenie o przerwanie bezpraw-
nej reklamy, jak rowniez rozpoczynanie jej, jezeli prawo z rejestracji nie
zostalo jeszcze naruszone, ale istnieje realna i bezposrednia grozba jego
naruszenia. Roszczenie uniemozliwienia reklamy obejmuje zatem zadanie
usunigcia inkryminowanych znakéw z drukéw reklamowych (np. ulotek,
plakatow, broszur, folderéw) wlacznie z zadaniem ich zniszczenia, jezeli
nie jest mozliwe usunigcie oznaczen bez uszkodzenia danego druku.

1 Por. blizej § 8 niniejszego rozdziatu oraz A. Jakubecki, E. Skubisz, Zabezpieczene. ..



ROZDZIAL IV. CYWILNOPRAWNE SRODKI OCHRONY PRAWA... 169

W tym miejscu wylania si¢ istotne pytanie, czy wyliczenie w art. 20 ust. 1
postaci roszczenia o usunigcie skutkow naruszenia ma charakter przyktado-
wy, czy tez wyczerpujacy. W moim przekonaniu lista tych zadan jest otwarta.
Wskazuje na to tres¢ art. 20 ust. 3. Przepis ten stanowi m.in. o zajeciu przed-
miotoéw stuzacych do bezprawnego oznaczania towaréw cudzym znakiem
towarowym. Zajecie tych przedmiotéw nie ma znaczenia przy zabezpiecze-
niu roszczen o usunigcie znaku towarowego z towaréw, jak rowniez przy
niepodejmowaniu dziatan, ktére uniemozliwiaja reklame towaréw z cudzy-
mi znakami towarowymi. Dlatego tez, biorac pod uwage fakt, ze zajecie
zapobiega zbyciu lub ukryciu przedmiotéw, mozna twierdzic, ze sluzy ono
w tym przypadku zabezpieczeniu roszczenia o zmiang przeznaczenia (ewen-
tualnie zniszczenie) $rodkéw stuzacych do oznaczania towaréw znakiem to-
warowym jako kolejnej postaci roszczenia o usuniecie skutkéw naruszenia.
Powyzsza liste zadan materialnoprawnych, ktére moga by¢ na podstawie
art. 20 ust. 3 kierowane przez uprawnionego z rejestracji wobec sprawcy na-
ruszenia, nalezy uzupelni¢ roszczeniem o usuniecie znakéw z dokumentéw
handlowych (wlacznie z ich zniszczeniem). Jezeli bowiem ustawa przyznaje
uprawnionemu expressis verbis roszczenie o usuniecie znakow z towarow, to
nalezy konsekwentnie stwierdzi¢, ze sluzy mu réwniez roszczenie o usu-
nigcie oznaczen z listéw handlowych, cennikéw, zaméwien itp. Nie sposob
bowiem znalez¢ argumenty, ktére moglyby poprzec teze o braku takiego
roszczenia. Z przepisow art. 13 ust. 112 w zw. z art. 19 wynika bezspornie,
ze naruszenie prawa z rejestracji stanowi juz sam fakt dysponowania doku-
mentami handlowymi z bezprawnie nalozonymi znakami towarowymi: nie
jest konieczne do naruszenia prawa wprowadzenie tych dokumentéw do
obrotu. Jezeli ustawa przyznaje uprawnionemu wymienione zadania dotycza-
ce sytuacji przed wprowadzeniem towaréw do obrotu 1 ich reklamy, to przy-
znaje takze analogiczne zadania w odniesieniu do dokumentéw handlowych.

Roszczenie o zaniechanie stuzy w tych wszystkich sytuacjach, gdy juz
nastapilo naruszenie prawa z rejestraciji oraz gdy prawo to nie zostalo jesz-
cze naruszone, ale istnieje powazna i realna grozba jego naruszenia (stan
zagrozenia). Réwniez roszczenie o usunigcie skutkéw naruszenia, wykra-
czajac czegsciowo poza swoje werbalne znaczenie, obejmuje odpowiednio
nie tylko prawo domagania si¢ likwidacji stanu naruszenia (np. poprzez
usunigcie znakéw z towaréw czy z dokumentéw handlowych), ale takze
likwidacji stanu zagrozenia (np. poprzez domaganie si¢ rozmontowania
maszyny przystosowanej do wytworzenia opakowan, ktérych forma jest
zarejestrowana jako znak towarowy, zmiany przeznaczenia, a nawet znisz-
czenia matryc stuzacych do produkceji oznaczen, zniszczenia nalepek).
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W praktyce skarga o usunigcie skutkéw naruszenia bedzie najczesdciej pod-
noszona facznie ze skarga o zaniechanie. Te obydwa zadania uprawnionego
z rejestracji uzupelniajg si¢ $cisle. Podnoszac skarge o zaniechanie, uprawnio-
ny zada przerwania bezprawnego uzywania jego znaku towarowego lub nie-
podejmowania takiego uzywania. Natomiast wystepujac ze skarga o usunie-
cie skutkéw naruszenia, uprawniony domaga si¢ likwidacji stanu, jaki istnieje
po zastosowaniu si¢ do pierwszego roszczenia. Moze bowiem domagac si¢
likwidacji trwalego stanu naruszenia (np. usunigcia znakéw z towaréw nie-
wprowadzonych jeszcze przez naruszyciela do obrotu) lub stanu zagrozenia
(np. zmiany przeznaczenia matrycy przystosowanej do produkeji oznaczen
zarejestrowanych na rzecz uprawnionego). Wprowadzenie do ustawodawstwa
o znakach towarowych roszczenia o usuniecie skutkéw naruszenia jest podyk-
towane tym, ze przyczyna wytwarzajaca stan naruszenia lub zagrozenia tkwi
w sferze wladztwa innej osoby 1 nie moze by¢ usunicta przez samego upraw-
nionego, a jej usunigcie — inaczej niz w przypadku roszczenia o zaniechanie
— wymaga aktywnego zachowania si¢ sprawcy naruszenia.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody

1. Szkoda i obliczenie jej wysokosci

Przepis art. 20 ust. 2 przyznaje uprawnionemu z rejestracji prawo za-
dania na zasadach ogdlnych naprawienia wyrzadzonej szkody. Uzycie
okreslenia ,,zasady ogdlne” przesadza podporzadkowanie tego roszczenia
odszkodowawczego regulacji Kodeksu cywilnego dotyczacej ogélnych za-
sad wynagrodzenia szkody (art. 361-363 k.c.) oraz przestanek odpowie-
dzialnosci odszkodowawczej (art. 415 i n. k.c.)!*. Skutkiem tego odestania
jest wiec bezsporne ustalenie przestanek roszczenia o naprawienie szkody
wywolanej bezprawnym uzywaniem zarejestrowanego znaku towarowego.
Powstanie tego roszczenia wymaga uzycia cudzego znaku w sposob okre-
slony w art. 19, szkody uprawnionego z rejestracji, zwigzku przyczynowe-
go miedzy zachowaniem sprawcy naruszenia a szkoda oraz winy sprawcy'”.

W krajowym orzecznictwie brak jest dotychczas rozstrzygnie¢ doty-
czacych sposobu ustalania rozmiaru szkody i odszkodowania wyniktych
z naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego. W krajowej literaturze

Y Por. np. B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze. Zagadnienia wybrane, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Wat-
szawa 1978, s. 353-354.

15 Jest réwniez mozliwe, ze pozwany poniesic odpowiedzialno$é odszkodowawcza za naruszenie
prawa z rejestracji na zasadzie ryzyka (np. na podstawie art. 430 k.c.). Por. S. Soltysiaski, Tyzuty
ochronne w polskim prawie wynalazegym, [w:| Instytucje prawne w gospodarce narodowey, red. L. Bar, Wroctaw
1981, s. 418.
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takze problem ten nie wywolal — jak dotad — szerszego zainteresowa-
nia'®. Dlatego tez uwazam ze wskazane odwolanie si¢ do orzecznictwa
1 pi$miennictwa odnoszacych si¢ do sposobu ustalenia rozmiaru szkody
1 odszkodowania na gruncie ustawy o wynalazczosci. To podejscie jest
usprawiedliwione nie tylko taka sama, tzn. niematerialng natura wynalaz-
kow 1 znakéw towarowych podlegajacych ochronie praw wyltacznych, ale
réwniez faktem odeslania w art. 57 u.w. do art. 361-363 k.c. oraz art. 415
i n. k.c. Nalezy tez uwzglednié, ze w orzecznictwie wysoko rozwinigtych
krajow zachodnich stosuje si¢ te same zasady przy ustalaniu rozmiaru
szkody 1 odszkodowania wywolanych naruszeniem wszystkich praw na
dobrach niematetialnych!'’. Mozna wigc przypuszczad, ze takze w Polsce
w przypadku orzekania o wysokosci szkody i odszkodowania w proce-
sie 0 naruszenie prawa z rejestracji sad lub komisja arbitrazowe skorzysta
z praktyki powstalej w zwiazku z naruszeniami patentow.

W praktyce orzecznictwa wylonily si¢ trzy sposoby obliczania szkody
jako podstawy do zasadzenia odszkodowania'®. Po pierwsze, utozsamia si¢
szkod¢ uprawnionego z brakiem wynagrodzenia za bezumowne korzy-
stanie z cudzego dobra niematerialnego”. Przyjmuje sig, ze jest ona tow-
na wynagrodzeniu, jakie otrzymalby uprawniony, gdyby w odpowiednim
czasie zawarl z naruszycielem umowg licencyjna. Przy obliczaniu wyso-
kosci szkody zaklada si¢ zatem istnienie fikcyjnej umowy licencyjnej. Jak
zdaje si¢ wynika¢ z niektérych orzeczen, powod jest obowiazany jedynie
do przeprowadzenia dowodu bezprawnej dzialalnosci sprawcy naruszenia
1 uznaje sig, ze rozmiar szkody jest rowny wynagrodzeniu, ktére naruszyciel
zaplacilby w razie uprzedniego zawarcia stosownej umowy. Po drugie, ustala
si¢ szkode w wysokosci zmodyfikowanego zysku naruszyciela, przyjmujac,
ze szkoda stanowi calos¢ lub czes$¢ zysku, jaki naruszyciel osiagnal poprzez

20

korzystanie z cudzego dobra niematerialnego®. Po trzecie, okredla sie szko-

16

Por. jednak: S. Sottysifski, Prawo g rejestragi. ..., s. 145—147.

'"'T. Fischet, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urbeberrecht nund nnlanteren Wettbewerb, Basel
1961, s. 3in.; J. Stenger, La contrefacon de brevet en droit franais et en droit americain, Paris 1965, s. 314 i n.;
R. Krasser, Schadensersarz, fiir Verletzungen von gewerblichen Schutgrechten und Urbeberrechten nach dentschen
Recht, GRUR Int. 1980, s. 259 i n.

'8 Por. krytyczne zestawienie bogatego orzecznictwa: J. Szwaja, Naruszenie praw 3 patentu lub rejestragji
wgoru ugytkowego, NP 1972, nr 11, s. 1627 i n. Por. réwniez: B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze. ..,
s. 356-358; S. Sottysiaski, Tytuty..., s. 419.

1 Na przyktad: orzeczenie SN z dn. 1.12.1959 1., I CR 477 /59, OSPiKA 1962, nr 4, poz. 107 z glo-
sa S. Grzybowskiego; orzeczenie SN z dn. 29.01.1970 t., I CR 434/69, OSN 1970, nr 12, poz. 228
z glosa A. Kopffa; NP 1971, nr 9, s. 1370—1374 oraz glose S. Soltysiniskiego, OSPiKA 1971, nr 11,
poz. 204.

% Na przyklad: orzeczenie SN z dn. 30.04.1974 ., I CR 161/74, OSIMKA 1975, ar 10, poz. 212
z glosa S. Grzybowskiego, OSPiKA 1975, nr 10, s. 436.
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de w wysokosci obejmujacej rzeczywisty uszczerbek (demmnum emergens)
oraz utracony zysk (lucrum cessans)*'. 'Ta metoda zmierza wigc do obliczenia
konkretnej szkody poniesionej przez podmiot prawa z patentu.

Pierwsza metoda obliczenia szkody zdaje si¢ przewaza¢ w praktyce sa-
dowej. Jest ona bowiem bardzo wygodna dla uprawnionego, ktéry moze
tatwo przeprowadzi¢ dowdd rozmiaru poniesionej szkody; obejmuje ona
co najmniej to wszystko, co otrzymalby uprawniony, gdyby zawarto umo-
we licencyjna. Réwniez organ orzekajacy ma ulatwione zadanie, bowiem
przy ustalaniu wysokosci szkody mozna odwola¢ si¢ do zwykle przyzna-
wanych w umowach stawek licencyjnych. Metoda te budzi jednak bardzo
powazne zastrzezenia natury prawnej i ekonomicznej. Przede wszystkim
nie znajduje ona wystarczajacego oparcia w przepisie art. 361 § 2 k.c,
z ktérego wynika obowiazek naprawienia szkody w pelnym rozmiarze.
Tymczasem w przypadku tej metody dochodzi do zawezenia ujecia szko-
dy. Nie znajduje to uzasadnienia ani w przepisie art. 57 u.w., ani tez nie
jest konieczna konsekwencja niematerialnej natury przedmiotu patentu.
Ponadto skutkiem odestania do ogdlnych zasad wynagradzania szkody
jest wymog przeprowadzenia przez pozwanego dowodu zwiazku przy-
czynowego miedzy bezprawna ingerencja w sfer¢ prawna powoda a fak-
tem powstania szkody i jej rozmiarem. Jednakze w $wietle tej metody za-
klada si¢ eo 7pso istnienie tego zwiazku przyczynowego. Przyjmuje sig, ze
skoro pozwany dziatal bezprawnie, to spowodowal w majatku powoda
uszczerbek w wysokosci utraconych oplat licencyjnych. W $wietle tego
rozumowania zachodzi rzeczywiscie zwiazek przyczynowy miedzy dzia-
faniem bezprawnym a uszczerbkiem, ale wskazana zalezno$¢ jest raczej
wladciwa instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, natomiast w $§wietle
art. 361 § 1 k.c. powdd jest obowiazany wykazaé, ze gdyby nie bezprawne
dzialanie naruszyciela, to zawartby z nim lub z inna osoba umowe licen-
cyjna. Nie wystepuje zatem przestanka zwigzku przyczynowego w tych
wszystkich przypadkach, gdy uprawniony uprzednio generalnie odmo-
wil udzielenia zezwolenia licencyjnego lub udzielenie takiego zezwolenia
nie jest mozliwe ze wzgledéw prawnych lub faktycznych. Jednakze nawet
w pozostalych przypadkach naruszenie patentu nie jest rownoznaczne
z realizacja przestanki zwiazku przyczynowego warunkujaca powstanie
szkody w wysokosci optat licencyjnych. Nalezaloby stwierdzi¢ istnienie tej
przestanki tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione przez powoda, ze stat
on przed alternatywa: udzieli¢ licencji albo dopusci¢ naruszenie patentu.
Sama mozliwos¢ zawarcia odpowiedniej umowy nie wystarcza do uznania

2 Na przyklad: orzeczenie SN z dn. 10.12.1975 1., I CR 822/75, OSPiKA 1977, nr 11-12, poz. 192.
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spelnienia przestanki zwiazku przyczynowego, musi by¢ wykazane, ze za-
warcie umowy licencyjnej ze sprawca lub inna osoba bylo prawdopodobne
1 zostalo uniemozliwione poprzez wkroczenie w sfere prawna zastrzezong
dla uprawnionego. Nie jest natomiast prawidlowy wniosek, ze w kazdym
przypadku naruszenia prawa na dobrach niematerialnych dziatanie naru-
szyciela pozostaje w zwigzku przyczynowym ze szkoda uprawnionego,
naruszyciel mégt bowiem powstrzymac si¢ od aktu bezprawnej eksplo-
atacji cudzego dobra niematerialnego. W wypadku zachowania zgodnego
z prawem uprawniony bylby pozbawiony oplat licencyjnych, tak samo jak
w przypadku naruszenia jego prawa. Sam fakt naruszenia nie oznacza, ze
naruszyciel bylby zmuszony w braku naruszenia zawrze¢ umowe licen-
cyjna. Dyskutowana metoda obliczenia szkody bylaby trafna tylko wtedy,
gdyby przyjac, ze opiera si¢ ona na zmodyfikowanym ujeciu zwiazku przy-
czynowego, w mysl ktoérego kazde naruszenie patentu, prawa z rejestracji
wzoru zdobniczego itd. warunkuje powstanie szkody w wysokosci co naj-
mniej oplat licencyjnych. Jednak to rozumienie zwiazku przyczynowego
nie odpowiada dyspozycji art. 361 § 1 k.c. Na gruncie prawa polskiego
metoda ta nie znajduje rowniez oparcia w normie prawa zwyczajowego.
Obliczanie szkody w wysokosci oplat licencyjnych jest poprawne tylko
w tych przypadkach, gdy pozwany wykaze, ze zachowanie si¢ naruszy-
ciela uniemozliwito zawarcie umowy licencyjnej. Dyskutowana metoda
budzi tez zastrzezenia natury ekonomicznej. Uprzywilejowuje ona znacz-
nie naruszyciela w poréwnaniu z sytuacja licencjobiorcy™. Z tego powodu
,»rozsadny naruszyciel” nie decyduje si¢ na zawarcie umowy licencyjnej,
ale podejmuje eksploatacje¢ dobra niematerialnego bez zgody uprawnio-
nego. Uprzywilejowanie naruszyciela w poréwnaniu z sytuacja licencjo-
biorcy znajduje wyraz m.in. w: 1) wymuszeniu korzystania z dobra wbhrew
woli uprawnionego, skutek jest taki sam jak przy licencji przymusowej;
2) ponoszeniu mniejszych hipotetycznie ustalonych oplat w poréwna-
niu z oplatami, ktére musialby zaplaci¢, gdyby zawarl umowe licencyjna,
uwzglednia si¢ bowiem koszty sprawcy naruszenia, a zazwyczaj nie bie-
rze si¢ pod uwage kosztéw prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub
wdrozeniowych, jakie ponidst uprawniony z patentu, badz tez kosztow
zwigzanych z ograniczeniem nowego znaku towarowego; 3) mozliwosci
kwestionowania przez sprawce naruszenia waznosci patentu, prawa z reje-
stracji znaku towarowego, natomiast licencjobiorca moze by¢ pozbawiony
takiej mozliwosci.

27, Szwaja, Naruszenie. . ., s. 1627 i n; B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze. . ., s. 360; S. Sottysifski, Tymuiy. ..,
s. 419,
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Druga metoda — ustalanie wysokosci szkody w relacji do zysku naru-
szyciela — nie znajduje de lege Jata dostatecznego oparcia normatywnego
1 to zaréwno wtedy, gdy uznaje sig, ze szkoda jest rowna wszystkim ko-
rzy$ciom uzyskanym przez naruszyciela, jak 1 wtedy, gdy stanowi dowolnie
ustalona cze¢$¢ tych korzysci. Mozna by dochodzi¢ odszkodowania w wy-
sokosci calego badz czeSciowego zysku naruszyciela, gdyby byto mozliwe
stosowanie per analogiam przepisow Kodeksu cywilnego o prowadzenie cu-
dzych spraw bez zlecenia (art. 752 1 n. k.c.). W obecnym stanie prawnym
nie istnieje jednak taka mozliwos§¢™.

Trzecia metoda odpowiada wiernie regulacii art. 361 § 2 k.c. Przy ustala-
niu istnienia szkody 1 jej rozmiaru zestawia si¢ aktualny stan majatku poszko-
dowanego ze stanem, jaki powstalby w sytuacji, gdyby dane zderzenie nie
nastapito. Ustalona rachunkowo réznica odpowiada rozmiarowi szkody. Przy
ustaleniu szkody konkretnej nalezy okreslic straty rzeczywiste (demnunz emergens)
oraz utracony zysk (fucrum cessans). Sposréd strat rzeczywistych najwigksze
znaczenie ma uszczerbek w majatku poszkodowanego wywolany zamiesza-
niem na rynku; klienci traca zaufanie do okreslonych wyrobéw wykonanych
wedlug opatentowanego wynalazku czy tez towaréw opatrzonych znakiem
towarowym osoby uprawnionej z rejestracji. Nie maja pewnosci, czy okreslo-
ne wyroby zostaly wyprodukowane lub oznaczone przez osobg uprawnio-
na. Skutkiem tej niepewnosci odbiorcéw jest obnizenie wartosci majatkowe;
patentu, prawa z rejestracji znaku towarowego itp. Do szkdd rzeczywistych
nalezy rowniez zaliczy¢ koszty poniesione przez uprawnionego przy wykry-
waniu bezprawnej dziatalno$ci naruszyciela, koszty dostosowania do nowe;j
sytuacji po naruszeniu patentu, np. koszty dodatkowej intensywnej reklamy
polaczonej z informowaniem o naruszeniu. Charakterystyczna dla praw na
dobrach niematerialnych jest utrata spodziewanych zyskéw. Obejmuje ona
te wszystkie korzysci, ktore uzyskaltby uprawniony, gdyby nie nastapilo dzia-
tanie naruszyciela. W tym celu uprawniony powinien przeprowadzi¢ dowdd
przechwyconych transakcji, tzn. wykazac, ktére umowy naruszyciela mogly
by¢ przez niego zawarte. Oczywiscie sad albo komisja arbitrazowa powinny
uwzgledni¢ catoksztalt warunkéw dotyczacych uprawnionego. Chodzi m.in.
o zbadanie zdolnosci produkcyjnych uprawnionego, rzeczywistej wielko$ci
jego produkcji, szans na zbyt danych towaréw, mozliwosci zaopatrywania
si¢ w surowce i podzespoly, zakres reklamy. Na podstawie tych okolicznosci
organ orzekajacy powinien ustali¢ korzysci, jakie moglby uzyskac uprawniony,
gdyby nie nastapito naruszenie jego prawa.

5 8. Soltysiaski, Charakter praw wynalazey, Poznaf 1967, s. 74.
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Przy ocenie tej metody nalezy podkreslic jej pelng zgodnos¢ z zasadami
wynagrodzenia szkody zawartymi w Kodeksie cywilnym. Jej istotna wadg
stanowig trudno$ci dowodowe, ktore — jak si¢ niekiedy uwaza — sa prawnie
do przezwyci¢zenia. Pomimo to sadzg, ze ta metoda powinna mie¢ pierw-
szorzedne znaczenie przy ustaleniu wysokosci szkody i rozmiaru odszko-
dowania. Wystepujace trudnosci dowodowe w procesie o naruszenie pra-
wa na dobrach niematerialnych moga by¢ bowiem, jak to przekonywajaco
wykazano w pi$miennictwie, przezwycigzone na podstawie wielu ulatwien
zawartych w Kodeksie postgpowania cywilnego, prowadzacych do ztago-
dzenia zasady cigzaru dowodu®’. Odmiennie niz w zachodnich systemach
prawnych polski k.p.c. — stojac na gruncie zasady kontradyktoryjnosci —
przewiduje aktywng role sadu w zakresie zbierania materialu procesowego.
Shuza temu mu.in. takie instytucje, jak inicjatywa dowodowa (art. 232), mozli-
wos¢ zarzadzania odpowiednich dochodzen w celu uzupetnienia lub wyja-
$nienia twierdzen stron (art. 213 § 1) albo ustalenia koniecznych dowodéw
(art. 232 in fine), system domnieman faktycznych i prawnych (art. 231). Jezeli
pomimo wykorzystania powyzszych instrumentéw nie ustali si¢ dokladnie
rozmiaru szkody, sad moze jeszcze siggna¢ do art. 322 k.p.c., ktéry umoz-
liwia zasadzenie sumy odszkodowania wedlug oceny organu orzekajacego.
Fakt wprowadzenia wymienionych §rodkéw procesowych do Kodeksu po-
stepowania cywilnego powoduje, ze zbgdne staje si¢ konstruowanie na tle
obecnego polskiego modelu procesu cywilnego znanego innym regulacjom
prawnym tzw. powodztwa informacyjnego®. Innymi stowy, w polskim pro-
cesie cywilnym sad dysponuje §rodkami umozliwiajacymi ustalenie rozmia-
ru szkody. Natomiast w systemach prawnych, ktére realizuja $cislej zasade
kontradyktoryjnosci (REN, Szwajcaria, Stany Zjednoczone), konieczne jest
poszukiwanie metod uzyskiwania informacji niezbednych do dokladnego
okreslenia szkody wyrzadzonej poprzez naruszenie prawa z patentu, reje-
stracji wzoru zdobniczego itp.

Powyzsze uwagi sa rowniez aktualne w przypadku obliczania szkody
spowodowanej naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego. Upraw-
niony moze wigc uzyska¢ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cu-
dzego dobra niematerialnego (znaku towarowego) lub odszkodowanie od-
powiadajace szkodzie konkretnej. Obliczanie szkody pierwsza metoda, tak
jak w prawie wynalazczym, nie zwalnia powoda od obowiazku wykazania,

* H. Sawczuk, O naturze prawnej roszezen o wydanie nyskanych korzysei (art. 56 prawa antorskiego, art. 53
ustawy o wynalazezosei), [w:| Prace 3 zakresu prawa cywilnego i wilasnosii intelektualnej, ZN U] PWOWI, nr 41,
s. 41, 42. Por. takze uwagi J. Ignatowicza, Ciggar dowodn, ,,Annales” 1982, vol. XXIX, s. 24 i n.

» Zamiast wielu zob. W. Helfenstein, Auskunfispflicht im Patentrecht, Zurich 1977.
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ze miedzy dzialaniem pozwanego a jego szkoda 1 jej rozmiarami istnieje
zwiazek przyczynowy. Dlatego tez powdd musi udowodnié, ze bezprawne
uzywanie danego znaku przez pozwanego uniemozliwito mu zawarcie z po-
zwanym lub inna osobg umowy licencyjnej i tym samym spowodowato jego
szkode w wysokosci odpowiadajacej utraconym oplatom licencyjnym. Po-
niewaz przeprowadzenie takiego dowodu jest mozliwe jedynie sporadycz-
nie, metoda ta moze by¢ stosowana wyjatkowo. Natomiast zasada powin-
no by¢ obliczanie tzw. szkody konkretnej (pelnej) obejmujacej rzeczywiste
straty 1 utracone zyski. Trudnosci dowodowe moga by¢ — moim zdaniem
— przezwyci¢zone dzigki pomocniczemu — na podstawie obowiazujacych
przepisow — wlaczeniu si¢ sadu w fazie instrukeyjnej w proces o naprawie-
nie szkody. W tych sporach istotne praktyczne znaczenie powinien uzyskac¢
réwniez art. 322 k.p.c.*

Powstaje wazne pytanie, czy redukcja znaczenia obliczenia szkody we-
dlug fikcyjnej umowy licencyjnej nie spowoduje zmniejszenia skutecz-
nosci sankcji przewidzianych na wypadek naruszenia prawa z rejestracji
znakow towarowych. W rezultacie uleglaby zmniejszeniu — z punktu wi-
dzenia przedsigbiorstw — atrakcyjnos¢ znakow towarowych, a zwlaszcza
znaczenie ich rejestracji. Ostatecznym skutkiem bytoby obnizenie stopnia
realizacji celéw ogolnospotecznych (np. stymulacja rozwoju gospodarcze-
go) ochrony prawnej znakéw towarowych. Uwazam jednak, ze nie zacho-
dzi takie niebezpieczenstwo. Uzywanie cudzego znaku towarowego przez
naruszyciela powoduje jego wzbogacenie i zubozenie uprawnionego.
Warto$¢ korzysci majatkowych uzyskanych przez naruszyciela kosztem
uprawnionego odpowiada wysokos$ci wynagrodzenia z tytulu bezumow-
nego korzystania z cudzej sfery prawnej. Innymi stowy, uprawniony z reje-
stracji moze dochodzi¢ w ramach roszczenia o zwrot uzyskanych korzysci
(art. 20 ust. 2 w zw. z art. 405 i n. k.c.) wynagrodzenia odpowiadajacego
oplatom licencyjnym. Nie bez znaczenie jest rowniez fakt, ze wystepu-
jac z ta skarga, uprawniony nie musi wykaza¢ winy sprawcy, co wpraw-
dzie przy roszczeniach odszkodowawczych nie powoduje powazniejszych
trudnosci z uwagi na domniemanie zawarte w art. 53 ust. 4, stanowi jednak
dodatkowe obciazenie powoda. Poza tym w tych nielicznych przypadkach
w razie ubiegania si¢ o odszkodowanie w wysokosci wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z cudzego zarejestrowanego znaku towarowego
powdd moze by¢ pozbawiony stosownej rekompensaty, jezeli nie uda si¢
stwierdzi¢ winy sprawcy naruszenia.

26

M. Sawczuk, O naturze. .., s. 42.
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2. Wina

Powszechnie przyjmuje si¢ w nauce prawa cywilnego, ze pojecie winy
obejmuje dwa skladniki: obiektywny i subiektywny. Pierwszy oznacza bez-
prawnos$¢ postepowania, czyli nieprawidtowos$¢ obiektywna, drugi nato-
miast — wing w znaczeniu wlasciwym, rozumiang jako psychiczny stosu-
nek sprawcy do swojego dziatania. Wing nalezy przypisa¢ sprawcy wtedy,
gdy jest Swiadomy szkodliwego skutku swojego postepowania i celowo do
niego zmierza lub tez godzi si¢ na ten skutek (wina umyslna) albo tez
przewiduje mozliwo$¢ realizacji negatywnego skutku, lecz bezpodstawnie
przypuszcza, ze zdola go unikna¢ (niedbalstwo umyslne), lub tez nie prze-
widuje mozliwosci powstania takiego skutku, chociaz powinien to uczyni¢
(niedbalstwo nieumyslne)”.

Wina jest zatem okre$lana przez Swiadomo$c¢ (wiedzg rzeczywista badz
prawnicza) 1 wole osoby realizujacej dane zachowanie. Warunkiem przy-
pisania winy sprawcy naruszenia (prawa z rejestracji znaku towarowego)
jest rowniez spetnienie tych dwéch warunkéw™. Co si¢ tyczy pierwszej
przestanki, to konieczne jest ustalenie przez organ orzekajacy, ze sprawca
wiedzial lub powinien wiedzieé, ze wkracza w cudze prawa z rejestracji.
Poniewaz stan prawny w dziedzinie znakéw towarowych okredla rejestr
znakow towarowych, nalezy ustali¢, czy sprawca bezprawnego dzialania
wiedzial lub tez powinien byl wiedzie¢ o fakcie wpisu danego znaku w re-
jestrze oraz o wynikajacym z niego zakresie prawa do znaku. Powazne
znaczenie ma w tej kwestii art. 54 ust. 3, ktory przewiduje: ,,domniemywa
sig, ze kazdemu jest znana tre$¢ wpiséw dokonanych w rejestrach”. Prze-
pis ten wprowadza wyjatek od zasady art. 6 k.c., tzn. ci¢zar dowodu bra-
ku znajomosci tresci wpisOw w rejestrze przesuwa na pozwanego, ktory
moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci odszkodowawczej, jezeli wykaze,
ze nie znal 1 nie mégl znac z usprawiedliwionych powodow tresci wpiséw
w rejestrze. Przy ocenie zachowania si¢ pozwanego sad albo komisja ar-
bitrazowa musza bra¢ pod uwage zobiektywizowany wzorzec osoby pro-
wadzacej dzialalno$¢ gospodarczg okreslonego rodzaju 1 usprawiedliwié
nieznajomos¢ tresci wpisow w rejestrze znakow, czyli faktu wpisu i zakre-
su prawa. Tylko w tym przypadku sprawcy mozna postawic zarzut winy,
gdy tej ,,idealnej osobie” nie mozna by postawi¢ zarzutu braku nalezyte;

2 Zob. W. Czachérski, [wi] System prawa cywilnego, t. 111, cz. 1, Ossolineum 1981, s. 339 i cytowana
tam obszernie literatura przedmiotu.
# B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze..., s. 361; P. Bitrer, Das Verschulden im Immaterialgiter- und
Wetthewerbsrecht, Freiburg 1970, s. 57.
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starannosci w poznaniu stanu prawnego ujawnionego w rejestrze”. Mier-
niki starannosci przyjmowane dla wzorcéw powinny réznié si¢ w zalezno-
$ci od rodzaju i rozmiaréw dziatalnosci gospodarczej, tzn. surowsze wy-
mogi obowiazuja podmioty prowadzace powazna i wieloletnia dzialalnos¢
gospodarcza, fagodniej nalezy ocenia¢ osoby kierujace malymi przedsie-
biorstwami, np. rzemieslnikéw. Konstruowany wzorzec ,,idealnej osoby”
powinien mie¢ charakter przecigtny dla danej klasy podmiotéw. Nie byto-
by trafne stanowisko, w my$l ktérego istnieja sztywne mierniki starannosci
dotyczace jednakowo wszystkich podmiotéw gospodarczych. Nalezy pod-
kresli¢, ze w zagranicznym orzecznictwie istnieje tendencja do ustalenia
bardzo surowych miernikéw starannosci®. To stanowisko nie moze by¢
jednak zaaprobowane w §wietle polskiego prawa. Ustalenie zbyt surowych
wymagan przeksztalciloby faktycznie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
w odpowiedzialno$¢ obiektywna, co byloby sprzeczne z art. 20 ust. 2 usta-
wy, ktéry przyznaje uprawnionemu prawo domagania si¢ od naruszyciela
naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych. Ponadto praktyka
ustalania miernikéw o najwyzszym stopniu starannos$ci nadawalaby do-
mniemaniu z art. 54 ust. 3 charakter niewzruszalny, co byloby przeciez
bezspornie sprzeczne z tym przepisem.

Przepis art. 54 ust. 3 dopuszcza mozliwos¢ wykazania przez pozwa-
nego, ze z usprawiedliwionych powodéw nie znal tresci wpisow w reje-
strze znakéw towarowych. Wytania si¢ jednak pytanie, czy na réwni nalezy
oceni¢ przypadki braku znajomosci samego faktu ujawnienia w rejestrze
danego znaku i niewiedz¢ w sprawie zakresu ochrony zarejestrowanego
znaku. Uwazam, ze wspolczesnie w dobie rozpowszechnienia znakéw to-
warowych osoba trzecia uzywajaca takiego samego oznaczenia dla tych
samych towardw, jak ujawnione w rejestrze, nie moze zasadniczo skutecz-
nie usprawiedliwi¢ swojej niewiedzy co do zapisow w rejestrze znakow
towarowych. Podjecie uzywania znaku powinno by¢ bowiem poprzedzone
stosownymi badaniami rejestru. Wydaje sig, ze odmiennie nalezaloby jed-
nak oceni¢ sytuacje, gdy pozwany uzywal danego znaku przed rejestracja
przez powoda; wymaga to oczywiscie zalozenia, ze prawo z rejestracji nie
moze by¢ uniewaznione z uwagi na sprzecznos¢ z zasadami wspolzycia
spolecznego (art. 8 ust. 1 pkt 1). Obrona pozwanego bylaby tym bardziej
uzasadniona, gdyby wykazal, ze przeprowadzil badania stanu prawnego

#'S. Sottysiaski, Prawo wynalazeze. .., s. 155; B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze. . ., s. 336; P. Birret, Das
Verschulden. .., s. 63.

N E. Ulmann, Die Verschuldenshaftunge und die Bereicherungsfabtung des Verletzers im gewerblichen Rechtsschuty
und Urbeberrecht, GRUR 1978, s. 615 i n. oraz cytowana tam literatura.
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rejestru przed data rozpoczecia uzywania znaku towarowego. Znacznie
liberalniej nalezy natomiast ocenia¢ mozliwos¢ usprawiedliwienia pomytek
pozwanego co do zakresu prawa z rejestracji. Takie pomylki moga wysta-
pi¢ w przypadku uzycia przez pozwanego takiego samego oznaczenia, jak
zarejestrowane dla innych towaréw niz objete rejestracija, oraz innego (po-
dobnego) oznaczenia dla tych towaréw. Oczywiscie problem powstaje tyl-
ko wtedy, gdy uzycie oznaczenia dla tych towaréw stanowi akt wkroczenia
w zakres prawa z rejestracji. Pozwany usprawiedliwi swoje postepowanie,
jezeli wykaze, ze zlecil wykonanie stosownych badan podmiotowi trud-
nigcemu si¢ zawodowo wykonywaniem tego rodzaju dziatalnosci. Nalezy
réwniez usprawiedliwi¢ niewiedze sprawcy naruszenia prawa z rejestracii
w tym przypadku, gdy uzywal on znaku towarowego w przekonaniu, ze
wykonuje swoje prawo z rejestracji. Chodzi zatem o przypadek rejestracji
znaku przez UP wbrew art. 3 ust. 1 pkt 1.

Stwierdzenie faktu rzeczywistej lub powinnej znajomosci tresci wpi-
sOW W rejestrze nie jest rGwnoznaczne z postawieniem sprawcy naruszenia
prawa z rejestracji zarzutu winy. Jak juz bowiem wskazano, wina zakla-
da obok znajomosci stanu rejestru takze zamiar tej osoby bezprawnego
uzywania znaku. Dlatego tez sprawca naruszenia moze uwolni¢ si¢ od
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, wykazujac, ze wprawdzie wiedzial
o istnieniu prawa powoda, lecz mogl przypuszczad, ze uzywa dane ozna-
czenie na podstawie waznej umowy licencyjnej. Naruszyciel nie moze na-
tomiast wykazac¢ swojego braku winy, powotlujac si¢ na swoje przekonanie,
ze prawo z rejestracji uprawnionego nie spelnia ustawowych wymogéw
rejestracji i moze by¢ uniewaznione. Z faktu istnienia wpisu w rejestrze
plynie bowiem domniemanie jego waznosci. W tym miejscu wymaga rozwa-
zenia zagadnienie oceny sytuacii, gdy pozwany zlecil innej osobie dokonanie
badan czystosci znaku towarowego 1 wskutek wadliwosci zlecenia naruszyl
prawo z rejestracii, ktére przysluguje powodowi. Miarodajny w tej kwestii
jest przepis art. 429 k.c.,, ktory przewiduje mozliwosé ekskulpacji, gdy po-
wierzajacy wykonanie zlecenia nie ponosi winy w wyborze albo powierzyl jej
wykonanie podmiotowi trudnigcemu si¢ zawodowo wykonywaniem dziatal-
nosci tego rodzaju. Tak wigc w tych dwoch przypadkach takze naruszycie-
low1 prawa z rejestracji nie mozna przypisa¢ winy. Odeslanie w art. 20 ust. 2
do ,,zasad ogdlnych” uniemozliwia pominigcie art. 429 k.c. W $wietle tego
nalezaloby zatem uznac za bledne stanowisko Sadu Najwyzszego w proce-
sie o naruszenie patentu; wedlug werdyktu wadliwe sprawdzenie ,,czystosci
patentowej” zawsze obciaza pozwanego, a wadliwe wykonanie jego zlece-
nia moze mie¢ jedynie znaczenie w sporze z jednostky przeprowadzajaca
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badanie®. Bezspornie natomiast nie mozna przypisa¢ winy naruszycielowi,
ktory wystapil wezesniej do UP o ustalenie, ze miedzy zarejestrowanym
znakiem towarowym a znakiem, ktérego uzywa lub zamierza uzywac, nie
zachodzi podobienistwo grozace naruszeniem prawa z rejestracji (art. 23).
Postepowanie o naruszenie prawa z rejestracji i postepowanie sporne okre-
slone w art. 23 musza odnosic si¢ do tego samego przedmiotu™.

3. Stosunek roszczenia o naprawienie szkody do roszczenia
o zaniechanie

Akt naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje czgsto
powstanie obok roszczenia o odszkodowanie innych roszczen (przewi-
dzianych w art. 20), sposrdéd ktérych najwigksze znaczenie ma roszczenie
o zaniechanie. Obydwa roszczenia pozostajg w faktycznym zwiazku, gdy
zaszle w przeszlosci zdarzenie wyrzadzajace szkode oddzialuje w przy-
szlo§¢ 1 przez to uzasadnia wystapienie z roszczeniem o zaniechanie. Przede
wszystkim chodzi o sytuacje, gdy w przesztosci wprowadzony do obrotu
towar bezprawnie opatrzony cudzym znakiem towarowym jest ponownie
zbywany pod tym samym oznaczeniem. Na tle takiego i podobnych stanéw
faktycznych wylania si¢ pytanie o dopuszczalno$¢ wystapienia przez upraw-
nionego tacznie z dwiema skargami: o naprawienie szkody i o zaniechanie.
Innymi stowy, chodzi o to, czy przyjecie odszkodowania pozbawia upraw-
nionego mozliwosci skutecznego dochodzenia roszczenia o zaniechanie
w odniesieniu do tej postaci towaru. Problem jest aktualny zaréwno w przy-
padku, gdy sprawca naruszenia w przeszlosci i terazniejszosci jest jedna i ta
sama osoba, jak 1 wowczas, gdy chodzi o rézne osoby. Udzielenie odpowie-
dzi na postawione pytanie wymaga przypomnienia celu systemu ochrony
prawnej znakéw towarowych. Moim zdaniem najwazniejszym celem prawa
z rejestracji jest ochrona potencjalnych nabywcow towaréw przed pomyt-
kami co do ich pochodzenia. Prawo z rejestracji zabezpiecza prawidlowosé
informacji o pochodzeniu towaru. Ochronie podlega bowiem w interesie
indywidualnym (osoby uprawnionej do zarejestrowanego oznaczenia) oraz
spotecznym (konsumentéw) funkcja oznaczenia pochodzenia, ktora znak
realizuje w obrocie gospodarczym. Pozostale funkcje znaku towarowego —
jakosciowa 1 reklamowa — podlegaja tylko ochronie w Swietle ustawy w takim
stopniu, w jakim sg zbiezne z funkcja oznaczenia pochodzenia. Wskazany
podstawowy cel systemu ochrony prawnej znakoéw towarowych przesadza

! Orzeczenie SN z dn. 10.12.1975 1., T CR 822/75, OSPiKA 1977, nr 11-12, poz. 192.
*Trafne orzeczenie SN z dn. 6.02.1973 1., I CR 705/72, OSPiKA 1973, nr 11 z glosa M. Staszkowa
w tym samym numerze, s. 488 1 n.
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o negatywnej odpowiedzi w powyzszej kwestii. Przyjecie odszkodowania
z uwagl na naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego nie eliminuje
roszczenia o zaniechanie wobec tych produktow, ktérych bezprawne ozna-
czenie cudzym znakiem doprowadzito do zaplaty odszkodowania. Ponow-
ne wprowadzenie do obrotu tych wyrobéw powoduje bowiem powstanie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad odbiorcéw co do ich pochodze-
nia. Wystapienie ze skarga o naprawienie szkody czy tez przyjecie odszko-
dowania nie jest aktem zgody na uzywanie tego znaku w odniesieniu do
konkretnej partii towardw. Prawo z rejestracji zabezpiecza bowiem przed
pomytkami co do pochodzenia towaréw. Konsekwencja wylaczenia rosz-
czenia o zaniechanie w dyskutowanej sprawie bytoby dopuszczenie niebez-
pieczenstwa wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia towarow.
Powyzsze stanowisko dotyczy zaréwno sytuacji, gdy akt naruszenia i zapta-
ta odszkodowania nastapily na obszarze naszego panstwa, jak i wtedy, gdy
dokonaly si¢ najpierw za granica, a nastgpnie dang parti¢ towaréw impor-
towano do Polski. Bez znaczenia z punktu widzenia dyskutowanej kwestii
jest rowniez zastosowana metoda obliczania wysoko$ci wyrzadzonej szkody
jako podstawy do ustalenia odszkodowania.

Odmienne cele ochrony prawnej rozwiazan technicznych prowadza do
wniosku, ze przyjecie odszkodowania w zwiazku z naruszeniem patentu
moze wylaczyé roszczenie o zaniechanie™. Jezeli uprawniony z patentu
otrzyma odszkodowanie z uwagi na wyprodukowanie i wprowadzenie do
obrotu opatentowanego urzadzenia, to nie moze juz wystapi¢ z roszcze-
niem o zaniechanie wobec osoby, ktéra odsprzedaje dana maszyne. Jest
to konsekwencja celu ochrony prawnej rozwigzan technicznych. Najwaz-
niejsza racja udzielenia patentu jest odplata za ,,$wiadczenie” znajdujace
wyraz w dokonaniu, ujawnieniu oraz zastosowaniu nowego i uzytecznego
rozwigzania technicznego. Przyjecie wynagrodzenia za szkode wyrzadzo-
na przez bezprawne korzystanie z opatentowanego wynalazku stanowi
dostateczny ekwiwalent w odniesieniu do okreslonej liczby egzemplarzy
wyrobu wytworzonego wedlug wynalazku.

§ 4. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzysci

Wedlug art. 20 ust. 2 uprawnionemu wobec naruszyciela przystugu-
je na zasadach ogdlnych roszczenie o wydanie korzysci majatkowej uzy-

skanej bez podstawy prawnej. Cytowany przepis odsyla wigc do regulacji

¥ Tak trafnie rowniez: B. Kornet, Der Verbranch gewerblicher Schutrechte durch Schadensersatzzablungen nach
begangener Verletzung, insbesondere imt Hinblick auf parallele auslindische Schutzrechre, GRUR 1980, s. 207.
* Tbidem, s. 206 i cyt. tam literatura przedmiotu.
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Kodeksu cywilnego zawartej w dziale o bezpodstawnym wzbogaceniu
(art. 405 1 n. k.c.). W krajowym orzecznictwie brak jest przypadkow za-
stosowania wskazanych przepiséw do aktu naruszenia prawa z rejestracji.
W pi$miennictwie problem zastosowania wskazanych przepiséw w celu
ochrony prawa z rejestracji zostal jedynie zasygnalizowany.

W orzecznictwie i nauce prawa znalazt natomiast odbicie problem za-
stosowania art. 405 i n. k.c. przy naruszeniu patentu (art. 57 u.w.). Zary-
sowaly si¢ powazne rozbieznosci stanowisk w kwestii sposobu ustalania
zwigzku miedzy zubozeniem uprawnionego a korzyscia (wzbogaceniem)
naruszyciela oraz rozumieniem samego pojecia ,,korzysci”. W orzecznic-
twie Sadu Najwyzszego mozna zauwazyc¢ tendencije ograniczenia obowiaz-
ku zwrotu wzbogacenia do wysokosci oplat licencyjnych, ktére nalezatyby
sig, gdyby zawarto umowe licencyjna przed aktem bezprawnej eksploata-
¢ji projektu wynalazczego™. To stanowisko spotkalo si¢ z ostra krytyka
przede wszystkim B. Gawlika i A. Kopffa®. Powotani autorzy wyrazili po-
glad, w mysl ktérego wzbogacony jest zobowigzany do wydania cze¢sci
swoich korzysci powstatych na skutek korzystania z cudzego rozwiazania
technicznego, ktore osiagnalby réwniez uprawniony z patentu. Poglad
ten moim zdaniem budzi powazne watpliwosci w swietle art. 405 i n. k.c.
W ujeciu B. Gawlika 1 A. Kopffa majatek osoby uprawnionej obejmuje
tez prawng mozliwo$¢ wykorzystania wynalazku. Przesunigcie miedzy
majatkami osoby zubozonej 1 wzbogaconej polega¢ mialoby na przejsciu
obok rzeczywistych wartosci takze ukrytych szans gospodarczej eksplo-
atacjl. Tymczasem w doktrynie prawa, w tym réwniez na tle art. 405 i n.
k.c., przyjmuje si¢, ze kategoria majatku jako zbioru praw podmiotowych
nie moze by¢ rozszerzona na szansg¢ gospodarczej eksploatacji’’. Dlatego
tez przy ustalaniu wysokosci korzysci wzbogaconego i zubozonego nalezy
mie¢ na uwadze jedynie realnie istniejace warto$ci majatkowe. Ponadto
szanse na okreslony sposob eksploatacji przekraczaja ramy bezposrednie-
go zwigzku przyczynowego. W moim przekonaniu wlasciwe jest natomiast
stanowisko Sadu Najwyzszego, ktére uzasadniam w sposéb nastgpujacy.
Strona nieuprawniona, stosujac wynalazek, ,,zajmuje” cze$ciowo miejsce
podmiotu praw z patentu; uzyskuje ona korzystanie z niematerialnego do-
bra, ktore stanowi przedmiot ochrony patentowej. Natomiast druga strona

» Na przyktad: orzeczenie SN z dn. 13.03.1967 1., I CR 528/66, OSN CP 1967, nr 12, poz. 228.

% B. Gawlik, [w:] Prawo wynalazeze..., s. 360 i n.; A. Kopff, Roszezenie o wydanie uzyskanych korzysei
w prawie autorskim i wynalazegym, [w:| Studia 3 prawa gobowiqzan, Warszawa—Poznan 1979, s. 30. Zob.
réwniez: S. Soltysinski, Tyzuf.. ., s. 419.

" Na przyklad: W. Czachorski, O ochronie antorskich praw majatkowych przez wydanie uzyskanych korysei,
,2Annales” 1982, vol. XXIX, s. 9-11.
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»traci” w czedci kompetencje rozstrzygania o swoim prawie. Wzbogacenie
zobowiazanego polega na uzyskaniu korzystania z dobra niematerialnego,
a zubozenie uprawnionego wyraza si¢ w utracie kompetencji wynikajacej
z patentu. Wartos¢ wzbogacenia odpowiada rynkowej wartosci korzysta-
nia z przedmiotu niematerialnego, co stanowi réwnowartos¢ wynagrodze-
nia za bezumowne korzystanie z cudzego dobra. Innymi slowy, uprawnio-
ny w ramach roszczenia o wydanie korzysci majatkowych uzyskanych bez
podstawy prawnej moze domagac si¢ uiszczenia sumy pieni¢znej, ktora
uzyskatby, gdyby w terminie zawarl umowe licencyjna.

Poczynione uwagi sa w znacznej mierze aktualne takze w przypadku
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. W tej sytuacji bowiem
przedmiotem przesunigcia z majatku osoby uprawnionej z rejestracji do
majatku drugiej osoby jest warto§¢ uzywania znaku towarowego (korzy-
stania z dobra niematerialnego, jakim jest znak towarowy). Wartos¢ majat-
kowa uzyskanych przez wzbogaconego korzysci kosztem uprawnionego
stanowl wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzego przedmiotu
niematerialnego. Jest to zatem warto$¢ okreslona na podstawie kryteriow
rynkowych, obiektywnych i opiera si¢ na zatozeniach tzw. fikcyjnej umowy
licencyjnej; wzbogacony jest zobowiazany do uiszczenia sumy odpowia-
dajacej wysokosci oplat licencyjnych, gdyby przed data podjecia uzywania
tego znaku towarowego zawarl umowe licencyjna. Skutkiem odeslania do
kryterium warto$ci rynkowej uzywania danego znaku towarowego moze
by¢ niekiedy stwierdzenie braku wzbogacenie naruszyciela. Znaki towa-
rowe w ogole lub jedynie w malym stopniu uzywane nie maja najczesciej
znaczacej warto$ci rynkowej™. Nie przyciggaja bowiem klientéw do to-
waru opatrzonego danym znakiem i nie powoduja wzrostu wielkosci zby-
wanej masy towarowej. Moga one dopiero w przyszlosci sta¢ si¢ cennym
sktadnikiem majatku przedsigbiorstwa. Do tego czasu ich warto$¢ ryn-
kowa jest zblizona do zera i tym samym w razie wytoczenia powodztwa
na podstawie art. 405 k.c. nalezy je oddali¢ z uwagi na brak wzbogacenia.
Nie dotyczy to jednak tych znakéw towarowych, ktére nie sg uzywane, ale
maja wlasng wewnetrzna wartos$¢, poniewaz ich atrakcyjna forma zacheca
klientéw do nabywania towaréw opatrzonych tym znakiem.

Powazne znaczenie praktyczne ma kwestia stosunku roszczenia o na-
prawienie wyrzadzonej szkody do roszczenia o zwrot uzyskanych korzy-
$ci. Prima facie art. 20 ust. 2 zdaje si¢ dopuszcza¢ kumulatywne dochodze-
nie obydwu roszczen. Jednakze mozliwo§¢ rownoczesnego podnoszenia
tych dwoch skarg nie moze prowadzi¢ do wzbogacenia uprawnionego

% Na ten temat zob. blizej uwagi w rozdziale V § 2.
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z rejestracji. Suma pieni¢zna zasadzona tytulem odszkodowania za bez-
prawne uzywanie znaku powoda powinna byc¢ brana pod uwagg przy orze-
kaniu o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wyplata zasadzonej sumy pienigz-
nej tytulem odszkodowania powoduje najczesciej likwidacje wzbogacenia
naruszyciela, brak jest wtedy przestanki roszczenia o wydanie uzyskanych
korzysci. Jak si¢ wydaje, tylko wyjatkowo mozna bedzie stwierdzi¢ wzbo-
gacenie pozwanego, na ktérego zostal nalozony obowigzek naprawienia
wyrzadzonej szkody. I odwrotnie, po zasadzeniu zwrotu w ramach rosz-
czenia art. 405 k.c. uzyskanych korzysci przy orzekaniu o roszczeniu od-
szkodowawczym moze si¢ okazal, ze brak jest szkody; zwrot korzysci
majatkowej zasadzonej na podstawie art. 405 k.c. moze réwnoczesénie zli-
kwidowa¢ szkode poniesiong przez uprawnionego z rejestracji.

§ 5. Roszczenie o ogloszenie o§wiadczenia o fakcie naruszenia

Przepis art. 20 ust. 2 przyznaje uprawnionemu, obok wyzej omowio-
nych roszczen, takze prawo domagania si¢ od naruszyciela ,,ogloszenia
stosownego oswiadczenia”. Jak wiadomo, przedmiotem bezprawnej dzia-
talnosci sa najczedciej znane znaki towarowe, np. Wrangler. Dlatego tez
ogloszenie o§wiadczenia o fakcie naruszenia zmierza do skorygowania
opinii klientéw o towarach z danym znakiem oraz zapobiezenia przyszlej
szkodzie uprawnionego spowodowanej faktem zmniejszenia masy towa-
rowej zbywanej pod tym znakiem. Jedyna przestanka powstania roszcze-
nia o ogloszeniu o§wiadczenia jest fakt naruszenia prawa z rejestracji zna-
ku towarowego. Nie sa wymagane dodatkowe warunki, takie jak szkoda
uprawnionego lub wina naruszyciela. ,,Stosownym oswiadczeniem” moze
by¢ wlasciwe ogloszenie naruszyciela o fakcie bezprawnej dziatalnosci,
jak rowniez ogloszenie wyroku sadowego lub arbitrazowego albo frag-
mentéw uzasadnienia tego wyroku”. Os$wiadczenie moze by¢ ogloszone
w jednym lub w kilku rodzajach polskich §rodkéw masowego przekazu
stosownie do rozstrzygniecia organu orzekajacego w danej sprawie.

Sad albo komisja arbitrazowa, tak jak w przypadku innych roszczen
wymienionych w art. 20, moze zobowiaza¢ naruszyciela do ogloszenia
stosownego o$wiadczenia tylko w sytuacji przedstawienia przez upraw-
nionego w pozwie albo wniosku arbitrazowym stosownego zadania. Brak
takowego wyklucza mozliwosé zobowiazania pozwanego do ogloszenia
w §rodkach masowego przekazu o fakcie naruszenia prawa z rejestracji.

¥ Sad Najwyzszy stwierdzil, ze ogloszenie wyroku jest w istocie réwnoznaczne z nakazaniem zto-
zenia odroczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie — orzeczenie z dn. 29.11.1984 r.,
I CR 357/84, OSPiKA 1986, nr 9-10, s. 183.
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Tak wicc sad albo komisja arbitrazowa nie moga z urzedu zobowigzaé
naruszyciela do zlozenia omawianego oswiadczenia. Z ostatnim stwier-
dzeniem laczy si¢ bardzo interesujaca kwestia dopuszczalnosci ogloszenia
1 — z inicjatywy uprawnionych z rejestracji — wyrokéw sadu albo komi-
sji arbitrazowych, zapadlych w sprawach o naruszenie praw z rejestracji
w przypadku, gdy organ orzekajacy oddalil powddztwo (wniosek arbi-
trazowy) w czesci dotyczacej dyskutowanego roszczenia, ale potwierdzit
fakt naruszenia, zasadzajac inne roszczenie. Prima facie mozna by udzie-
li¢ odpowiedzi negatywnej*. Skoro art. 20 ust. 2 przewiduje mozliwos¢
domagania si¢ od naruszyciela zlozenia o$wiadczenia o fakcie narusze-
nia, a w przypadku odmowy rozstrzygnigcia sprawy w trybie postgpowa-
nia sadowego albo arbitrazowego tym samym wykluczone s3 mozliwo-
$ci poinformowania odbiorcéw o bezprawnej dzialalnosci naruszyciela.
Przychylam si¢ jednak do bardziej kompromisowego stanowiska, zgodnie
z ktoérym uprawniony z rejestracji w sytuacji oddalenia powodztwa, jak
réwniez wtedy, gdy nie wystapit z tym zadaniem, moze z wlasnej inicjaty-
wy 1 na wlasny koszt oglosi¢ wyrok sadu albo komisji arbitrazowej zapadly
W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Powolany
przepis okresla bowiem jedynie warunki, ktére musza by¢ zrealizowane,
aby naruszyciel byt zobowiazany na swoj koszt oglosic o fakcie naruszenia
cudzego prawa. Przedstawiony poglad nie oznacza, ze uprawniony z reje-
stracji ma pelng swobode¢ w oglaszaniu wyrokéw w sprawach o naruszenie
praw z rejestracji. Nalezy bowiem mie¢ na uwadze uzasadnione interesy
naruszyciela oraz uwzgledniac fakt, ze instytucja ogloszenia stosownego
oswiadczenia stuzy celom restytuciji i prewencji, nie moze by¢ zatem nad-
uzywana w celach reklamowych. Jezeli naruszyciel kwestionuje zasadnos¢
ogloszenia dokonanego z wlasnej inicjatywy, to moze domagac si¢ ochro-
ny na podstawie art. 3 u.n.k., ktéry zakazuje wszelkich dziatan na szkode
przedsigbiorcy sprzecznych z prawem lub zasadami wspolzycia w obrocie
gospodarczym. Wydaje si¢ rowniez, ze rzekomy naruszyciel w sytuacji, gdy
oddalono pozew (wniosek arbitrazowy), nie stwierdzajac bezprawnej dzia-
talnosci, moze z wlasnej inicjatywy i na wiasny koszt oglosi¢ dany fakt
w $rodkach masowego przekazu. Uprawniony z rejestracji moze wystapic
skutecznie z powodztwem na podstawie art. 3 u.n.k., jezeli sa spetnione
warunki przewidziane w tym przepisie. Z powyzszym laczy si¢ interesu-
jaca kwestia dopuszczalnosci ogloszenia w $rodkach masowego przeka-
zu przez uprawnionego z rejestracji o fakcie naruszenia przed rozstrzy-
gnigciem sprawy przez sad albo komisje arbitrazowa. W takim przypadku

“0Tak tez na tle ustawy Szwajcatii: H. David, Kommentar. . .; A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, s. 1117-1118.
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rzekomy naruszyciel moze zawsze domagac si¢ skutecznie ochrony na
podstawie art. 3 u.n.k. Jest to bowiem dzialanie sprzeczne z zasadami
wspolzycia w obrocie gospodarczym.

§ 6. Przedawnienie roszczen

Przepis art. 20 ust. 4 ustanawia trzyletni termin przedawnienia rosz-
czen wymienionych w art. 20 ust. 1-3. Ma on charakter szczegdlny nie-
jako podwoinie. Po pierwsze, w stosunku do terminéw ogolnie okreslo-
nych w art. 118 k.c., poniewaz obowiazuje takze w relacjach pomigdzy
jednostkami gospodarki uspolecznionej; bez znaczenie jest charakter
podmiotu, ktéry wystepuje z zadaniem albo wobec ktérego to zada-
nie jest kierowane. Po drugie, w stosunku do terminéw przewidzianych
wart. 442 § 11 2 k.c.”!, gdyz zakresla termin trzech lat w odniesieniu do
wszystkich roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej naruszeniem pra-
wa z rejestracji znaku towarowego, nie ma znaczenia fakt, kiedy uprawnio-
ny dowiedzial si¢ o szkodzie i o osobie zobowigzanej do jej naprawienia.

Stosownie do art. 120 § 1 k.c. bieg terminu przedawnienia rozpoczyna
si¢ od dnia wymagalnosci roszczenia, tzn. od chwili, gdy uprawniony moze
wystapi¢ ze skutecznym zadaniem wobec osoby zobowiazanej. W przy-
padku roszczenia o zaniechanie i roszczenia o usunigcie skutkéw naru-
szenia mozna moéwi¢ o wymagalnosci juz w chwili podjecia bezprawnego
uzywania cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Jednakze bieg
przedawnienia roszczenia o zaniechanie rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym
ten, przeciwko komu roszczenie przysluguje, nie zastosowat si¢ do tresci
roszczenia (art. 120 § 2 k.c.). Przepisy u.z.t. nie dostarczaja argumentow na
rzecz pogladu, Ze cytowane postanowienie Kodeksu cywilnego nie doty-
czy roszczenia o zaniechanie naruszenia prawa z rejestracji. Tak wiec bieg
przedawnienia tego roszczenia rozpoczyna si¢ od dnia wezwania naruszy-
ciela do przerwania bezprawnej dzialalnodci. Z zestawienia art. 20 ust. 4
zart. 120 § 1 k.c. zdaje si¢ wynikad, Ze roszczenia o usunigcie skutkéw naru-
szenia staja si¢ wymagalne w dacie powstania stanu zagrozenia i od tej daty
biegnie termin przedawnienia. Sadz¢ jednak, ze takze do tego roszczenia
nalezy odnie§¢ norme art. 120 § 2 k.c. poprzez stosowanie analogii /gss. Jak
bowiem wiadomo, analogia ta wystepuje wtedy, gdy cel dyspozycji prawnej
(ratio legis) przepisu, do ktérego si¢ odwolujemy, jest podobny, a zachodza-
ce réznice w stanie faktycznym dotycza elementow nieistotnych z punktu

* Pot. orzeczenie SN z dn. 29.01.1970 1., T CR 434/69, OSN 1970, nr 12, poz. 228 z glosa S. Sotty-
sifiskiego, OSPiK 1971, nr 11, poz. 204 i glosa A. Kopffa, NP 1971, nr 9, s. 1370-1374; B. Gawlik,
[w:] Prawo wynalazeze. .., s. 361.
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widzenia tego celu*4. Celem zas art. 120 § 2 k.c. w zw. z art. 20 ust. 1 jest
zapewnienie uprawnionemu z rejestracji moznosci efektywnego korzysta-
nia z jego prawa. Skutkiem zastosowania reguly ogdlnej art. 120 § 1 k.c.
do roszczenia o zaniechanie byloby pozbawienie wylacznosci uzywania
znaku towarowego w wyniku uplywu terminu przedawnienia w sytuacji,
gdy uprawniony z rejestracji nawet nie wiedzial o bezprawnej ingerencji
w przyznana mu sfer¢ prawna. Zastosowanie art. 120 § 2 k.c. do rosz-
czenia z art. 20 ust. 3 umozliwia réwniez stworzenie efektywnej ochrony
prawa z rejestracji. Roszczenie o usunigcie skutkéw naruszenia nie moze
si¢ przedawnié, gdy uprawniony nie wiedzial o bezprawnej dziatalnosci
naruszyciela. Stosowanie analogii /egis w dyskutowanym przypadku jest tez
uzasadnione powazna zbieznoscia funkcji roszczen o zaniechanie 1 usu-
niecie skutkow naruszenia. Pierwsze zmierza do przerwania aktywnego
naruszenia prawa z rejestracji, drugie natomiast do likwidacji stanu zagro-
zenia 1 naruszenia poprzez odpowiednie dzialania naruszyciela. Skutkiem
zastosowania si¢ do tresci roszczenia o usunigcie skutkéw naruszenia jest
réwniez zaniechanie bezprawnej dzialalnosci. Jednak w odréznieniu od
roszczenia o zaniechanie jest to rezultatem czynnego zachowania si¢ adre-
sata tego roszczenia, ktory wycofuje si¢ z cudzej sfery prawnej, likwidujac
stan zagrozenia (np. poprzez znaczna zmiang przeznaczenia matryc) lub
naruszenia (np. usuwajac oznaczenia z towarow przed ich wprowadze-
niem do obrotu).

Z art. 117 1 n. k.c. wynika, ze skutkiem uplywu terminu przedawnienia
roszczenia o zaniechanie i roszczenia o usunigcie skutkow naruszenia jest
badZ wygasnigcie roszczenia (w obrocie uspolecznionym), badz niemoznosé
dochodzenia (w obrocie powszechnym). Jednakze w razie przerwania dzia-
talnosci, a nastepnie jej wznowienia uprawniony moze skorzystac z obydwu
skarg: jest to juz bowiem nowe naruszenie prawa z rejestracji. Podkreslenia
takze wymaga, ze fakt przedawnienia roszczenia o usunigcie stanu zagrozenia
lub naruszenia ,,nie legalizuje” kolejnych dziatan naruszyciela stanowiacych
kontynuacje zachowania, ktére nie moze juz by¢ przedmiotem skutecznego
zadania uprawnionego z uwagi na przedawnienie. W celu blizszego wyja-
$nienia postuze si¢ przykltadem. Uprawniony wystapit z zadaniem demon-
tazu urzadzenia przystosowanego do produkcji wyrobow, ktorych forma
stanowi zarejestrowany na jego rzecz znak towarowy. Poniewaz naruszyciel
nie zastosowal si¢ do jego zadania, a uprawniony nie wytoczyt powddztwa,
z chwila uplywu trzech lat od daty Zzadania demontazu roszczenie ulegto

2 S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Wroctaw 1984, s. 166-167; A. Woltet, Prawo cywilne.
Zarys ¢3esei ogdlnej (wydanie zaktualizowane przez 1. Ignatowicza), Warszawa 1986, s. 109.
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przedawnieniu. Nie oznacza to bynajmniej, ze naruszyciel moze swobod-
nie wprowadza¢ do obrotu wyroby wytworzone przy wykorzystaniu tego
urzadzenia. Przedawnieniu uleglo tylko roszczenie o demontaz, natomiast
uprawniony moze wystapi¢ z roszczeniem o zaniechanie (o powstrzyma-
nie si¢ od wprowadzenia tych produktéw do obrotu). W tym miejscu po-
wstaje pytanie o zakres dozwolonego uzywania cudzego znaku towarowego
przez naruszyciela, w stosunku do ktérego zadanie uprawnionego wygasto.
Z uwagi na duze zréznicowanie stanow faktycznych, ktérych dotycza oby-
dwa roszczenia, nie mozna udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi. W sytuacii,
gdy przedawnieniu (wygasnigciu) uleglo roszczenie o zmiang przeznaczenia
matrycy, to zakres dozwolonego korzystania z tej maszyny jest wyznaczony
przez jej maksymalng zdolnos$¢ produkcyjna. Jezeli natomiast przedawnieniu
(wygasnieciu) uleglo zadanie o usunigcie oznaczen z towardw i ich zniszcze-
nie, to naruszyciel moze jedynie zachowac te formy ze znakiem. W przy-
padku, gdy uprawniony wystapil z zadaniem niewprowadzenia do obrotu,
to skutkiem przedawnienia jest mozliwos$é wprowadzenia do obrotu danych
towaréw. Wydaje sig, ze zdolnosci produkeyijne 1 wielko$¢ przedsigbiorstwa
okreslona w momencie wystapienia przez uprawnionego z roszczeniem
rozstrzygaja o zakresie dozwolonego uzywania cudzego znaku towarowego.
Najwigksza dolegliwo$¢ z punktu widzenia osoby uprawnionej z rejestracji
stanowl przedawnienie (wygasnigcie) roszczenia o zaniechanie.

Roszczenie o naprawienie szkody powstaje 1 staje si¢ wymagalne w dniu,
w ktorym zostaly spelnione wszystkie jego przeslanki. Przepis art. 20
ust. 4 wylacza bowiem jako /lex specialis art. 442 § 11 § 2 k.c. Stosuje si¢ wige
zasadg art. 120 § 1 k.c.” Nie ma znaczenia, kiedy uprawniony dowiedzial
si¢ o szkodzie i kto jest osobg zobowiazang do jej naprawienia. Zbieznos¢
daty powstania roszczenia i jego wymagalnosci z chwilag powstania lub
ustania stanu bezprawnego jest raczej przypadkowa i zdarza si¢ rzadko.
Regulg jest bowiem naruszenie prawa z rejestracji w sposob ciagly przez
dluzszy okres. Wowczas w tym wypadku roszczenie o naprawienie szkody
staje si¢ wymagalne i moze by¢ dochodzone z chwila powstania szkody.
Nalezy zatem w ramach dlugiego okresu naruszenia wyodrebnic¢ ,,jed-
nostkowe” akty naruszenia i zamkna¢ je w okreslonych dniach. Ostatni
dzien tego okresu stanowi chwilg wymagalnosci tego roszczenia. W moim
przekonaniu nie jest natomiast trafny poglad Sadu Najwyzszego wyrazony

# Wedtug trafnego stanowiska SN przepisy art. 442 § 11 2 k.c. dotyczace poczatku biegu przedaw-
nienia roszczenia o naprawianie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym sa przepisami szcze-
gblnymi w stosunku do unormowan tego zagadnienia zawartych w art. 120 k.c. — orzeczenie z dn.
25.10.1974 1., OSN CP 1975, nr 55, poz. 82.
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w jednym z orzeczef, iz bieg przedawnienia rozpoczyna si¢ od dnia usta-
nia stanu cigglego naruszenia. Mogloby to bowiem stwarzaé¢ pewne moz-
liwosci naduzy¢ ze strony uprawnionego z rejestracji.

Wszystkie roszczenia z tytulu naruszenia prawa z rejestracji mogg by¢
dochodzone po uzyskaniu rejestracji (art. 20 ust. 2). Jednakze w przypadku
roszczenia odszkodowawczego wazne jest rowniez wezesniejsze powia-
domienie osoby uzywajacej znaku towarowego o dokonanym zgloszeniu.
Musi ona bra¢ pod uwage mozliwos$¢ zarejestrowania znaku 1 wynagro-
dzenia szkody wyniklej z uzywania znaku przed jego rejestracja. Data po-
wiadomienia o zgloszeniu ma znaczenie dla obliczenia rozmiaru szkody.
Roszczenie z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia powstaje 1 staje si¢
wymagalne z chwila uzyskania przez naruszyciela korzysci kosztem ma-
jatku uprawnionego z rejestracji. Odmiennie niz w przypadku roszczenia
odszkodowawczego, przy ustaleniu wysokosci korzysci nie jest konieczne
wyodrebnienie poszczegdlnych ,,jednostkowych” aktéw naruszenia. Sam
fakt rozpoczecia uzywania cudzego znaku powoduje wzbogacenie naru-
szyciela o warto$¢ majatkowa uzywania tego znaku. Od tej chwili rozpo-
czyna si¢ bieg terminu przedawnienia. Roszczenie o ogloszenie stosow-
nego oswiadczenia powstaje 1 staje si¢ wymagalne z chwilg bezprawnego
uzywania znaku osoby uprawnionej. Od tej daty biegnie rowniez termin
przedawnienia. Stan zagrozenia nie powoduje powstania dyskutowanego
roszczenia i tym samym nie ma problemu przedawnienia.

Na koniec uwag o przedawnieniu nasuwa si¢ nast¢pujaca refleksja. Re-
gulacja prawna przedawnienia jest kwestig ztozona i moze w praktyce na-
strecza¢ powazne trudnosci. Dotyczy to zwlaszcza roszczenia o zaniecha-
nie i o usuniecie skutkéw naruszenia. Nie wydaje si¢ rowniez zastugiwac na
aprobate pozbawienie uprawnionego z rejestracji na skutek przedawnienia
moznosci wystgpowania ze skargami o zaniechanie 1 o usuniecie skutkow
naruszenia. Skutkiem przedawnienia tych roszczen jest nie tylko pominie-
cie, zaslugujacego na ochrong, interesu oséb uprawnionych z rejestracii
znakow towarowych, ale rowniez konsumentow. Dlatego tez zglaszam
postulat de lege ferenda uznania za niepodlegajace przedawnieniu roszczenia
o zaniechanie oraz roszczenia o usuniecie skutkéw naruszenia. Natomiast
roszczenie o naprawienie szkody de lege ferenda powinno by¢ wymagalne od
dnia, w ktéorym poszkodowany (uprawniony z rejestracji) dowiedzial si¢
o szkodzie 1 0 osobie obowigzanej do jej naprawienia. Charakterystyczna
wlasciwoscig deliktow naruszenia praw do znakdéw towarowych jest to, ze
uprawniony cz¢sto nie wie o naruszeniu jego prawa i zakresie tego naru-
szenia, a tym samym o szkodzie i jej rozmiarach.
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§ 7. Legitymacja czynna i bierna przy wytoczeniu powodztwa

Ze skargg z tytulu naruszenia prawa z rejestracii znaku towarowego moga
wystapi¢: uprawniony z rejestracii (art. 20), osoby, na rzecz ktérych ustano-
wiono zastaw 1 uzytkowanie na prawie z rejestracji (art. 265, 327, 251 k.c.).

Przepis art. 22 ust. 2 przyznaje réwniez licencjobiorcy legitymacije
czynna do wytoczenia powddztwa o naruszenie prawa z rejestracji. Prak-
tyczne znaczenie ma kwestia sposobu rozumienia tego przepisu. Chodzi
o to, czy kazdy licencjobiorca, a zatem takze niewpisany do rejestru, jak
réwniez niewylaczny (zwykly) moze wytoczy¢ powddztwo z tytutu naru-
szenia prawa z rejestracji. Co si¢ tyczy pierwszego zagadnienia, to uwazam,
ze jedynie licencjobiorca uprawniony w rejestrze znakéw towarowych
moze podnies¢ skarge o naruszenie prawa z rejestracji. Wynika to z jezy-
kowej interpretacji art. 22 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 31 15 ust. 3. Ponad-
to przyznanie legitymacji czynnej rowniez licencjobiorcy niewpisanemu
obciazyloby istotnie znaczenie instytucji wpisu do rejestru. Wpis licencji
do rejestru znakéw towarowych rodzilby jedynie skutecznos$¢ praw licen-
cjobiorcy wobec nabywcy prawa z rejestracji oraz osob, na rzecz ktorych
ustanowiono uzytkowanie oraz zastaw na prawie z rejestracji. Jezeli chodzi
o drugi problem, to przychylam si¢ do stanowiska, ze takze licencjobiorca
zwykly wpisany do rejestru moze wystapic¢ ze skarga o naruszenie prawa
z rejestracji. Na rzecz tezy o potrzebie dostownej interpretacii art. 22 ust. 2
przemawiaja nastepujace racje. Przede wszystkim nie tylko licencjobiorca
wylaczny, ale takze licencjobiorca zwykly moze mie¢ interes gospodat-
czy w $ciganiu naruszenia prawa z rejestracji. Ponadto nalezy zauwazyc,
ze niektore obce systemy prawne przyznajg tez licencjobiorcy zwyktemu
legitymacje do wystapienia ze skarga z tytulu naruszenia prawa z reje-
stracji**. Wreszcie podkreslenia wymaga znaczenie normy art. 22 ust. 1.
Konsekwencja prezentowanego stanowiska jest dopuszczenie mozliwosci
wytoczenia powodztwa z tytulu naruszenia prawa z rejestracji takze wobec
innego licencjobiorcy zwyklego. Sad (komisja arbitrazowa) oddali wtedy
skarge o naruszenie prawa z rejestracji z uwagi na brak aktu naruszenia.
W celu zmniejszenia czestotliwosci tych przypadkéw przepis art. 22 ust. 1
naklada na licencjobiorcg obowiazek powiadomienia uprawnionego z re-
jestracji o dzialaniach 0séb trzecich naruszajacych prawo z rejestracii. Tak
wiec rozsadny licencjobiorca powinien wystepowac ze skarga o naruszenie

#Na przyktad: art. 14 ustawy WRL, ktory uzaleznia jednak legitymacie licencjobiotcy do wytoczenia
powddztwa od bezczynnosci licencjodawcy. Por. obszernie na temat sytuacji prawnej licencjobiorcy
wobec 0s6b trzecich: M. Kepiniski, Rogporzadzanie prawem 2, rejestragii znaku towarowego, Poznan 1979,
s. 1641in.
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prawa z rejestracji dopiero z chwilg uzyskania od licencjodawcy informaci,
ze dziatania os6b trzecich maja charakter bezprawny. W moim przekona-
niu wylaczenie mozliwosci wystgpowania przez licencjobiorce zwyklego
ze skarga o naruszenie prawa z rejestracji wobec innych licencjobiorcow
wskazuje na imperatywny charakter przepisu art. 22 ust. 1.

Uprawnionemu z rejestracji i licencjobiorcy (wylacznemu i zwykle-
mu) wpisanemu do rejestru przystuguja samodzielne, niezalezne od sie-
bie roszczenia. Skuteczne wytoczenie powddztwa nie jest uzaleznione od
faktu wykonania obowiazku powiadomienia licencjodawcy o bezpraw-
nej dzialalno$ci oséb trzecich (art. 22 ust. 1). Brak tego powiadomienia
stanowi niewykonanie umowy licencyjnej 1 uzasadnia odpowiedzialno$¢
kontraktows licencjodawcy (art. 471 i n. k.c.). Licencjobiorcy stuza rosz-
czenia z art. 20 tylko wowczas, gdy naruszyciel wkracza w zakres prawa
przyznanego mu na podstawie umowy licencyjnej. W przypadku licencji
pelnej kazde bezprawne wkroczenie 0sob trzecich w zakres prawa z reje-
stracji stanowi rownoczesne wkroczenie w zakres upowaznienia licencyj-
nego. Przy licencji niepelnej konieczne jest ustalenie zakresu bezprawnej
dzialalno$ci oséb trzecich. Licencjobiorca moze udziela¢ sublicencji tyl-
ko za zgoda licencjodawcy (uprawnionego z rejestracji)®. Jezeli dochodzi
do zawarcia umowy sublicencyjnej, to sytuacje sublicencjobiorcy okresla
réwniez art. 22. Jest on legitymowany do wytoczenia powodztwa z tytu-
tu naruszenia prawa z rejestracji, jezeli licencja zostala wpisana do reje-
stru znakoéw towarowych, a bezprawna dzialalno$¢ osob trzecich wkracza
w zakres upowaznienia sublicencyjnego.

Legitymacja do wystapienia ze skarga o naruszenie prawa z rejestracji
nie przystuguje natomiast nabywcy towaréw (konsumentowi) z cudzym
znakiem towarowym®. Jest to trafne rozwiazanie legislacyjne, poniewaz
interes nabywecy jest dostatecznie chroniony przepisami Kodeksu cywil-
nego. Nabyweca, ktory kupil towar bezprawnie opatrzony cudzym zna-
kiem towarowym, moze zawsze uchyli¢ si¢ od skutkéw prawnych swojego
oswiadczenia woli (art. 89 k.c.) lub realizowac uprawnienia z tytutu rekoj-
mi, poniewaz towar z danym znakiem nie ma wlasciwosci, o istnieniu kto-
rych sprzedawca zapewnil kupujacego (art. 556 1 n. k.c.)*’. W obowiazuja-
cym stanie prawnym nie jest réwniez legitymowana czynnie do wytoczenia
omawianego powoddztwa ani Federacja Konsumentéw” ani jakikolwiek

* Tak: K. Kepitiski, Rogporzadzanie. ..., s. 166.

* Art. 27 ust. 1 ustawy Szwajcatii przyznaje czynna legitymacje takze wprowadzonemu w blad
nabywcy towaru. Por. A. Troller, Immaterialgiiterrecht, t. 11, s. 1154; H. David, Kommentar. .., s. 310.
*7'Tak: J. Szwaja w recenzji cytowanej rozprawy M. Kepifiskiego, PiP 1981, nr 10.
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inny zwigzek konsumentéw powolany statutowo do obrony intereséw na-
bywcow towardw 1 ustug,

Biernie legitymowanym w procesie o naruszenie prawa z rejestracji
jest kazdy, kto bezprawnie wkracza w zakres prawa przyznanego upraw-
nionemu z rejestracji lub stwarza stan grozacy naruszeniem tego prawa.
Wytoczy¢é powoddztwo mozna zaréwno przeciwko pojedynczej osobie
prawnej albo fizycznej, jak 1 kilku osobom, ktére wspotdziataly, prowa-
dzac dziatalnos¢ bezprawng (np. wspolnicy spotki cywilnej, wspolnicy
zwigzani umowa spotki jawnej). Szczegdlne znaczenie praktyczne ma jed-
nak kwestia oceny legitymacji biernej wytworcow wszelkiego rodzaju na-
lepek, naszywek, opakowan z cudzym znakiem towarowym, matryc, kto-
re moga by¢ przystosowane do wytwarzania zarejestrowanych oznaczen,
itp.*® Bezprawne wkroczenie w zakres prawa z rejestracji lub stworzenie
stanu grozacego naruszeniem tego prawa moze powstac tylko wtedy, gdy
naszywki, nalepki, opakowania itp. sa nabywane przez producenta lub
zbywce towardw tego samego rodzaju, jak zastrzezone na rzecz upraw-
nionego z rejestracji. W takim przypadku zachowania dostawcy (wytworcy
naszywek, nalepek itd.) oraz odbiorcy (producenta lub zbywcy towaréw)
tworza jednolity stan faktyczny charakteryzujacy si¢ wigzia przedmiotowa.
Ta wlasnie tacznos¢ przedmiotowa wystarczy do wystapienia z roszcze-
niami o zaniechanie, o usunigcie trwalego stanu naruszenia lub zagrozenia
oraz o ogloszenie stosownego oswiadczenia wobec gléwnego sprawcy
oraz dostawcy oznaczen zawierajacych cudzy znak towarowy. Natomiast
skuteczno$¢ dwoch pozostalych roszczen wymaga dodatkowo spetnienia
wymaganych warunkéw odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku rosz-
czenia odszkodowawczego dostawca naszywek, nalepek itp. moze by¢
uznany za pomocnika sprawcy gtéwnego uczestniczacego w wyrzadzeniu
calej szkody. Jednakze ustalenie przymiotu pomocnictwa nie przesadza
o obowigzku odszkodowawczym ciazacym na dostawcy cudzych ozna-
czen lub urzadzen sluzacych do ich wytwarzania. Dotyczy to réwniez za-
kresu tego obowiazku. Konieczne jest wykazanie wszystkich przestanek
odpowiedzialnosci deliktowej: szkody, zwiazku przyczynowego i winy. Do
ustalenia faktu powstania szkody 1 jej rozmiaréw maja zastosowanie ogol-
ne zasady odpowiedzialnosci (art. 361-363 k.c.). Wskazana wyzej lacz-
nos¢ przedmiotowa miedzy dopelniajacymi si¢ zachowaniami dostawcy
cudzych oznaczen oraz odbiorcy wystarczy do uznania istnienia zwiazku
przyczynowego. Najbardziej skomplikowane jest jednak zagadnienie winy

* Na ten temat obszetnie: J. Solarz, M. du Vall, Wytwarzanie i bywanie podrobionych znakdw towarowych
w Swietle prawa polskiego, ZN U] PWOWI, nr 44, s. 185-196.
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pomocnika. Wymog ten oznacza, ze obok wigzi przedmiotowej wymaga-
na jest taczno$¢ podmiotowa pomocnika i sprawcy gtéwnego. W krajo-
wym orzecznictwie 1 nauce prawa cywilnego wystepuja dwa stanowiska
w sprawie charakteru winy wymaganej do ustalenia odpowiedzialnosci
odszkodowawczej pomocnika. Niektorzy autorzy utrzymuja, ze do odpo-
wiedzialnosci pomocnika wymagana jest wina umyslna®, natomiast inni
twierdza, ze wystarczajaca jest wina nieumyslna®. Przychylam si¢ do dru-
glego stanowiska, poniewaz art. 422 k.c. ustanawiajacy odpowiedzialnosé
pomocnika nie statuuje wymogu jego $wiadomego dzialania. Dostawca
naszywek, nalepek itd. jest zatem obowiazany obok sprawcy gléwnego do
naprawienia szkody takze wtedy, gdy mozna mu przypisaé¢ wine nieumysl-
na. Wobec dostawcy oznaczen zawierajacych cudze znaki towarowe stuzy
réwniez roszczenie z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jezeli zostaly
spetnione wszystkie przestanki z art. 405 i n. k.c.

§ 8. Zabezpieczenie roszczen z tytulu naruszenia prawa
z rejestracji znaku towarowego

1. Cel zabezpieczenia

Podstawowe znaczenie w toku dochodzenia roszczen z art. 20 ma
szybko$¢ postepowania w sprawie’’. Rozstrzyga ona bowiem do$¢ cze-
sto w ogole o skutecznosci przyznanej ochrony. Szczegdlnie wazne jest
to w odniesieniu do roszczen niepienieznych, tj. roszczen o zaniechanie
dzialan naruszajacych prawo z rejestracji oraz o usuniecie skutkéw naru-
szenia tego prawa. Uplyw czasu, nierozerwalnie zwigzany z rozpoznawa-
niem spraw w postegpowaniu sadowym, powoduje bowiem, ze wykonanie
orzeczenia nakladajacego obowiazek zaniechania (np. przerwania sprze-
dazy towaréw ze znakiem powoda) lub usunigcia skutkéw bezprawnej
dzialalnosci (np. zmiany przeznaczenia matryc do produkciji oznaczen)
moze nie mie¢ juz wigkszego praktycznego znaczenia. Ponadto pozwany,
wykorzystujac w toku procesu wszystkie srodki w celu odsunigcia osta-
tecznego rozstrzygnigcia sporu, moze rownoczesnie kontynuowac pro-
dukcje 1 sprzedaz towaréw ze znakami powoda. Tak wigc szybko$¢ udzie-
lonej przez sad ochrony wplywa w przypadku wymienionych roszczen

¥ M. Nestorowicz, [w:] Kodeks cywilny 3 komentargem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 396-397;
P. Gawlik, The Socalled Indireit Infringement of a Patent, IPIP t. 11, s. 23 1 n.

30 Z. Mastowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 11, Warszawa 1972, s. 1027, S. Soltysiaski, Tysudy. ..,
s. 413-414.

I Wywody te oparte sa w znacznej mierze na artykule A. Jakubeckiego, R. Skubisza (Zabezpieczente. ..)
i cytowanej tam obszernie literaturze przedmiotu.
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niepieni¢znych na wykonalno$¢ orzeczenia oraz zmniejsza szkodliwe na-
stepstwa naruszenia prawa z rejestracji. Natomiast w przypadku roszczen
pienigznych, tzn. roszczenia o naprawienie wyrzadzonej szkody i o wy-
danie korzysci majatkowej, szybko$¢ udzielonej ochrony ma znaczenie
przede wszystkim co do wyplacalnosci pozwanego. Z powyzszymi uwa-
gami wiaze si¢ pytanie, czy przepisy Kodeksu postepowania cywilnego
stanowia dostateczng podstawe do wydania w trybie zabezpieczajacym
zarzadzenia tymczasowego, ktére przerwie dziatalnos¢ naruszajaca prawo
z rejestracji znaku towarowego.

Celem postgpowania zabezpieczajacego (art. 730—757 k.p.c.) jest za-
pewnienie wykonalnosci przysztego orzeczenia® albo tymczasowe unot-
mowanie stosunkéw na czas trwania postgpowania®. W przypadku rosz-
czen o zaniechanie, o usuni¢cie skutkéw naruszenia oraz o ogloszenie
stosownego o$wiadczenia stosowane sa przepisy o zabezpieczeniu rosz-
czen niepienigznych (art. 755-757 k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. sad
wydaje zarzadzenie, jakie stosownie do okolicznosci uzna za odpowiednie,
nie wylaczajac zarzadzen przewidzianych dla zabezpieczenia roszczen pie-
nieznych, a w razie koniecznosci zarzadzenie moze réwniez polega¢ na
unormowaniu stosunkéw na czas trwania postgpowania. W opinii P. Zedle-
ra sposob zabezpieczenia przez tymczasowe unormowanie stosunkéw do-
tyczy nie tylko spraw zwiazanych z wykonalnoscia orzeczenia, lecz moze
nastapi¢ takze w tych wszystkich przypadkach, w ktérych pomimo wyko-
nania orzeczenia ochrona zostanie udzielona zbyt pézno i wskutek tego
powod bedzie obciazony nickorzystnymi konsekwencjami®*. Chodzi tu
o roszczenia posesoryjne™, roszczenia dotyczace wladzy rodzicielskiej™,
roszczenia pieni¢zne — alimentacyjne®. Wspdlna cechg charakterystyczna
zabezpieczenia w tych przypadkach jest tymczasowe zaspokojenie roszcze-
nia. Tymczasem stosownie do art. 731 k.p.c. zarzadzenie tymczasowe nie
moze zmierza¢ do zaspokojenia roszczenia. Uwazam, ze zasada ta nie ma
zastosowania do sytuacji zabezpieczenia polegajacego na unormowaniu

327, Jodtowski, Z. Resich, Postgpowanie cywilne, Warszawa 1979, s. 440; W. Siedlecki, Postgpowanie cywilne.
Zarys wykladu, Warszawa 1981, s. 426; E. Wengerek, Pojecie, pryedmiot i prestanki postepowania egge-
Fkaucyjnego i zabezpieczajacego, [w:| Wtep do systemn prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodtowski, Warszawa
1975, s. 359 i n.

3. Broniewicz, Postgpowanie cywilne w garysie, Warszawa 1933, s. 323.

S E Zedlerx, Interes prawny jako podstawa zabepiecenia rosgezen w postgpowanin cywilnym. Ksigga paniqtkowa
Fkut czei Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985, s. 329 1 332.

% Na przyklad J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1957, s. 157.

6 P. Zedlet, Interes prawny... ,s. 331 in.

%7 Na przyktad M. Lzykowski, Zabegpieczenie roszezer alimentacynych, NP 1982, nr 1-2, s. 59.
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stosunkow (art. 755 § 1 zd. 2 k.p.c.)® Chodzi o szczegblne przypadki
tzw. zabezpieczenia nowacyjnego, polegajacego na stworzeniu nowej pro-
wizorycznej sytuacji. Jest ono stosowane nie tylko dla zapewnienia wyko-
nalnosci orzeczenia, ale przede wszystkim wtedy, gdy chodzi o mozliwie
szybkie udzielenie ochrony, choéby to oznaczalo cze¢$ciowe zaspokojenie
roszczenia. Oczywiscie sad przy wyborze sposobu zabezpieczenia nowa-
cyjnego roszczen niepieni¢znych powinien uwzgledniac interesy obydwu
stron; aby wierzycielowi zapewnic¢ nalezyta ochrone jego prawa 1 diuznika
nie obcigzaé¢ ponad miarg (art. 755 § 2 k.p.c.). Reguta art. 731 k.p.c. znaj-
duje natomiast w pelni zastosowanie w przypadku tzw. konserwacyjnego
zabezpieczenia roszczen niepieni¢znych polegajacego na utrzymaniu ist-
niejacego stanu rzeczy dla zapewnienia wykonalnosci orzeczenia (art. 755
§ 1 k.p.c.). Powyzszy poglad ma zasadnicze znaczenie dla okreslenia celow,
ktére mozna zrealizowaé za pomoca zarzadzenia tymczasowego wydane-
go w trybie zabezpieczenia powodztwa w sprawach wynikajacych z na-
ruszenia prawa z rejestracji. Otdz zabezpieczenie roszczefi o zaniechanie
(art. 20 ust. 1) oraz o usunigcie skutkow naruszenia (art. 20 ust. 3) moze
zmierza¢ nie tylko do zapewnienia wykonalnosci przyszlego orzeczenia,
ale przede wszystkim do przerwania dzialalno$ci naruszajacej prawo z re-
jestracji w drodze zabezpieczenia nowacyjnego, chociaz stanowi to zaspo-
kojenie roszczenia. Dlatego tez to zabezpieczenie nazywane jest $Srodkiem
tymczasowej ochrony prawnej. Cel zabezpieczenia roszczen pienigznych
wynikajacych z naruszenia prawa z rejestracji, tzn. roszczen o naprawienie
szkody oraz o wydanie uzyskanej korzysci, ogranicza si¢ jedynie do zapew-
nienia wykonalnosci orzeczenia.

2. Przestanki zabezpieczenia

Mianem przestanek zabezpieczenia sa nazywane okolicznosci, od
ktérych istnienia zalezy dopuszczalnosé 1 zasadnos$¢ zabezpieczenia po-
wodztwa. W art. 730 k.p.c., obok dopuszczalnosci drogi sadowej lub drogi
postepowania przed sadom polubownym, wymienia si¢ dwie przestanki
zabezpieczenia: wiarygodnos¢ roszczenia oraz stan, w ktorym brak za-
bezpieczenia méglby pozbawi¢ wierzyciela zaspokojenia albo istnieje ko-
niecznos$¢ zapewnienia wykonalnosci orzeczenia w sprawie. Oczywiscie
od realizacji powyzszych przestanek zalezy rowniez zabezpieczenie rosz-
czenn — wynikajacych z naruszenia prawa z rejestracji — zaréwno niepie-
nigznych, jak 1 pienieznych.

% Poglad taki przedstawialem w artykule napisanym wspdlnie z Jakubeckim. Patrz A. Jakubecki,
R. Skubisz, Zabezpieczente. ..
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Jezeli chodzi o pierwsza przestanke, to zabezpieczy¢ mozna jedynie
roszczenie wiarygodne™, tj. takie, gdy jego zasadno$¢ zostanie uprawdo-
podobniona. W dyskutowanym przypadku przede wszystkim nalezy wy-
kaza¢ przystugiwanie prawa z rejestracji i fakt jego naruszenia. W tym celu
nalezy przedstawi¢ $wiadectwo ochronne. Uprawdopodobnienie faktu
naruszenia moze polega¢ m.in. na przedstawieniu wyrobow bezprawnie
oznaczonych znakami towarowymi, dokumentéw handlowych, swiadkéw
itp. Stosuje si¢ wtedy art. 243 k.p.c., wedlug ktérego przy uprawdopodob-
nieniu nie jest konieczne zachowanie szczegdlowych przepiséw o poste-
powaniu dowodowym.

Wigcej probleméw nasuwa druga przestanka, a mianowicie wykazanie,
ze brak zabezpieczenia moglby pozbawi¢ wierzyciela zaspokojenia albo
z innych przyczyn zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia wyko-
nalnosci orzeczenia. Koniecznos$¢ zapewnienia wierzycielowi zaspokojenia
jest aktualna przede wszystkim w odniesieniu do roszczen o naprawienie
szkody 1 o wydanie uzyskanych korzysci (art. 20 ust. 2). Przeslanka ta wy-
tacza natomiast mozliwos$¢ zabezpieczenia roszczenia o ogloszenie przez
sprawce oswiadczenia o fakcie naruszenia prawa z rejestracji (art. 20 ust. 2),
poniewaz w sprawie tej nie zachodzi ani obawa braku zaspokojenia wie-
rzyciela, ani koniecznos$¢ zapewnienia wykonalnosci orzeczenia. W Swietle
omawianej przestanki dopuszczalne jest natomiast zabezpieczenie rosz-
czen o usunigcie skutkéw naruszenia, np. zadanie usunigcia znaku z towa-
réw, zmiany przeznaczenia (zniszczenia) Srodkow stuzacych do reklamy,
zmiany przeznaczenia (zniszczenia) srodkéw stuzacych do oznakowania
towarow. Pozwany moze bowiem podja¢ proby udaremnienia wykonania
orzeczenia, dokonujac zbycia czy tez ukrycia przedmiotéow, w stosunku
do ktérych zostanie natozony obowiazek dokonania czynnosci. Nie budzi
natomiast watpliwosci wykonalnos¢ wyrokow nakladajacych obowiazek
powstrzymania si¢ od dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem
prawa z rejestracji znaku towarowego (np. powstrzymania si¢ od wpro-
wadzenia towaréw do obrotu, reklamowania). Roszczenie o zaniechanie
nie moze by¢ zatem przedmiotem tzw. konserwacyjnego zabezpieczenia.
Moze natomiast powstaé¢ konieczno$¢ unormowania stosunkow na czas
trwania postepowania poprzez przerwanie dzialan naruszajacych prawo
z rejestracji. Powod moze by¢ zainteresowany zabezpieczeniem nowacyj-
nym. Nie ma koniecznosci wykazania zapewnienia wykonalnosci orze-
czenia, nalezy natomiast wskaza¢ na istnienie interesu prawnego — rozu-
mianego jako konieczno$¢ zapewnienia uprawnionemu nalezytej ochrony

% Podobnie w ustawodawstwie zagranicznym, pot. blizej: ibidem.
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prawa — ktory jest obok wiarygodnosci druga przestanka zabezpieczenia
nowacyjnego®. W przypadku roszczenia o zaniechanie interes prawny
w uzyskaniu zabezpieczenia poprzez tymczasowe unormowanie stosun-
kow w okresie trwania postgpowania wyraza si¢ w dazeniu do zapobieze-
nia niekorzystnym nastgpstwom kontynuowania dziatalnosci naruszajacej
prawo z rejestracji. Uprawniony ma wigc interes w uniemozliwieniu na-
ruszajacemu wprowadzenia do obrotu towaréw oznaczonych bezpraw-
nie jego znakiem towarowym. Sprzedaz tych towarow powoduje bowiem
zmniejszenie zbytu towaréw opatrywanych legalnie znakiem towarowym
oraz obnizenie zaufania nabywcoéw do tego znaku, poniewaz towary zby-
wane pod cudzym znakiem sa najczesciej gorszej jakosci. Wymaga réwniez
podkreslenia, ze ani roszczenie o odszkodowanie, ani roszczenie o wydanie
korzysci nie zawsze umozliwiaja catkowita likwidacje skutkow naruszenia
prawa z rejestracji, np. z powodu braku winy czy trudnosci wykazania rze-
czywistej szkody lub z braku aktualnego wzbogacenia.

Brak jest natomiast interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia po-
legajacego na uniemozliwieniu bezprawnego naktadania znakéw na swoje
wyroby. Nalezyta ochrone zapewnia bowiem zabezpieczenie polegajace
na uniemozliwieniu wprowadzenia tak oznaczonych towaréw do obro-
tu. Brak jest rowniez interesu w uniemozliwieniu w trybie zabezpieczenia
prowadzenia reklamy towaréw z cudzym znakiem. Nalezyta ochrona jest
zapewniona w tym przypadku takze przez tymczasowy zakaz wprowadza-
nia do obrotu tych towaréw. Nie dotyczy to jednak tzw. reklamy perswa-
zyjnej, ktorej dopuszczalnosé w swietle art. 3 u.z.n k. jest wysoce watpliwa,
jezeli wywoluje ona watpliwosci co do jakosci towardéw opatrzonych tym
znakiem i w rezultacie utrate zaufania klientow. Brak jest roéwniez interesu
w uzyskaniu zakazu w trybie zabezpieczenia nakladania cudzych znakéw
towarowych na dokumenty handlowe i wprowadzenia do obrotu. Nie do-
tyczy to tych sytuacji, gdy juz przekazanie oferty potencjalnemu klientowi
mogloby prowadzi¢ do spadku zaufania do tego znaku. Wreszcie wykluczyé
nalezy istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia polegaja-
cego na zakazie dziatan, ktére jedynie zagrazajq naruszeniom prawa z reje-
stracji. Stan zagrozenia nie wywoluje jeszcze niekorzystnych nastepstw dla
uprawnionego. Uprawniony moze natomiast wystapi¢ w tym przypadku
z wnioskiem o konserwacyjne zabezpieczenie (np. zajecie matryc przysto-
sowanych do produkcji oznaczen, naszywek, nalepek). Uzyskanie takiego
zabezpieczenia zaklada jednak, ze uprawniony uprzednio wystapil w po-
zwie z zadaniem zakazu podejmowania dzialalnosci, ktéra doprowadzi

0 Thiden.
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do naruszenia prawa z rejestracji (roszczenia o zaniechanie) oraz likwidacji
stanu zagrozenia (roszczenie o usunigcie skutkdw naruszenia). Mogloby zo-
sta¢ wtedy zabezpieczone powddztwo o usunigcie skutkéw naruszenia pod
warunkiem realizacji wymaganych przestanek tego zabezpieczenia.

3. Sposob zabezpieczenia

Powyzsze cztery roszczenia z tytulu naruszenia prawa z rejestracii
moga by¢ zabezpieczone w rozmaity sposob. Roszczenie o naprawienie
szkody 1 wydanie korzysci zabezpieczenia moze nastapic jedynie w sposob
przewidziany w art. 747 k.p.c. dla zabezpieczenia roszczen pieni¢znych.
Znacznie bardziej zlozona jest sprawa zabezpieczenia dwoch pozostatych
roszczen przyznanych uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego na
wypadek naruszenia jego prawa. W mysl art. 755 k.p.c., gdy przedmiotem
zabezpieczenia nie jest roszczenie pieni¢zne, sad wydaje zarzadzenie, jakie
stosownie do okolicznosci uzna za odpowiednie, nie wylaczajac zarzadzen
przewidzianych w art. 747 k.p.c., a ponadto moze unormowac stosunki na
czas trwania postgpowania. Problem zabezpieczenia jest réwniez uregulo-
wany w art. 20 ust. 3, ktory dotyczy zabezpieczenia wymienionych w nim
roszczen materialnoprawnych. Przemawiaja za takim rozumieniem dwie
racje. Po plerwsze, werbalnie przepis ten odnosi si¢ do ,,zabezpieczenia
roszczen”. Po drugie, w toku prac sejmowych nad nowa ustawg o znakach
towarowych byla powszechnie wyrazana opinia, ze art. 730 1 n. k.p.c. nie
sa wystarczajace do zrealizowania celow, ktore stawia si¢ przed zabezpie-
czeniem roszczen w razie naruszenia prawa z rejestracji. Z tego powodu
wprowadzono wlasnie do ustawy — po wielokrotnych zreszta zmianach
redakcyjnych — art. 20 ust. 3.

Powstaje zatem pytanie o stosunek powolanego przepisu do przepi-
séw art. 730 1 n. k.p.c., zwlaszcza ze w mysl art. 755 k.p.c. przewidziane
w art. 747 pkt 1 k.p.c. zajecie nieruchomosci dla zabezpieczenia roszczen
pieni¢znych moze mie¢ zastosowanie takze przy zabezpieczeniu roszczen
niepieni¢znych. Wskaza¢ nalezy, ze ustawa nie reguluje ani sposobu do-
konania zajecia, ani jego skutkéw; do zajecia przedmiotéw wymienionych
w art. 20 ust. 3 stosuje si¢ art. 844—863 k.p.c. Zajecie — tak jak inne kon-
serwacyjne sposoby zabezpieczenia — nie zmienia stosunkéw prawnych
rzeczy, lecz zmierza do utrzymania stanu, w jakim te rzeczy znajdujq sie,
aby wierzyciel mégl prowadzi¢ z nich egzekucje®'. Zajecie gwarantuje za-
tem wykonanie przysztego orzeczenia, a zniszczenie, ukrycie, zbycie lub

U\, Siedlecki, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975,
s. 1069.
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obciazenie zajetego mienia celem udaremnienia wykonania orzeczenia jest
zagrozone sankcja karng (art. 258 k.k.). Roéwniez zajecie towardw, opako-
wan 1innych przedmiotow, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3, stuzy realizacji
tego samego celu, tj. zapewnienia wykonalnosci przyszlego orzeczenia.
Przepis ten zabezpiecza roszczenia o usuniecie skutkow naruszenia, jak
to juz przedstawiono w innym miejscu rozprawy®”. Najbardziej typowe
postacie tego roszczenia to: zadanie usunigcia znaku towarowego z to-
waréw, opakowan i dokumentéw handlowych, zadanie zmiany przezna-
czenia (a nawet zniszczenia) srodkéw stuzacych do oznaczenia towardw
znakiem, zadanie zmiany przeznaczenia (zniszczenia) materialow rekla-
mowych. Wykonanie orzeczenia naktadajacego na pozwanego obowiazek
podjecia tych dziatan byloby utrudnione lub nawet niemozliwe w razie
zbycia lub ukrycia przedmiotéw. Zapobiega temu wlasnie zajecie towardw,
opakowan, dokumentéw handlowych, drukéw reklamowych ze znakiem
badz narzedzi przeznaczonych do oznakowania tych przedmiotow.

Nalezy jednakze zwroci¢ uwagg, ze zajecie w pewnych sytuacjach unie-
mozliwia pozwanemu kontynuowanie dzialalno$ci stanowigcej naruszenie
prawa z rejestraciji znaku towarowego, powoduje wigc w pewnym stopniu
zaspokojenie roszczenia o zaniechanie. Jest tak nie tylko w przypadku zaj¢-
cia towarow, co uniemozliwia ich wprowadzenie do obrotu, ale takze w sy-
tuacji zajecia Srodkéw sluzacych do oznaczania towaréw znakami oraz do
reklamy, zwlaszcza ze komornik z waznych przyczyn moze oddaé zajgte
przedmioty pod dozor innej osoby (art. 855 § 1 k.p.c.). Ten wiasnie skutek
zajecia wykracza poza cel zabezpieczenia konserwacyjnego 1 jest sprzecz-
ny z art. 731 k.p.c., wedlug ktérego zabezpieczenie nie moze zmierzac¢ do
zaspokojenia. Z tego powodu nalezy przyjaé, ze art. 20 ust. 3 jako przepis
szczegblny ustanawia wyjatek od ogolnej zasady art. 731 k.p.c. Dlatego tez
przepis art. 20 ust. 3 powinien by¢ interpretowany $cisle. Dyskutowane
zajecie moze by¢ orzeczone jedynie dla zabezpieczenia roszczen objetych
trescig tego przepisu, tj. roszczenia o usunigcie skutkdéw naruszenia. Do-
konanie zajecia jest natomiast niedopuszczalne w przypadku roszczenia
o zaniechanie, poniewaz jako konserwacyjny sposéb zabezpieczenia pro-
wadzitby do zaspokojenia wierzyciela®.

Sad moze orzec o unormowaniu stosunkéw na czas trwania poste-
powania (art. 755 § 1 zd. 2 k.p.c.) 1 przy tego typu zabezpieczeniu nie
obowiazuje ograniczenie z art. 731 k.p.c. Unormowanie stosunkéw moze
m.in. polega¢ na zobowiazaniu pozwanego do zaniechania lub wykonania

62 Patrz § 2 niniejszego rozdziatu.
% Por. szerzej A. Jakubecki, R. Skubisz, Zabezpieczenie. ..
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pewnych czynnosci. W sprawach wynikajacych z naruszenia prawa z reje-
stracji znaku towarowego znaczenie maja przede wszystkim zakazy, kto-
rych tre$¢ zalezy od rodzaju naruszenia prawa, np. zakaz wprowadzania do
obrotu towaréw bezprawnie oznaczonych cudzym znakiem towarowym,
zakaz reklamowania wyrobow. Nie sa wykluczone réwniez nakazy, kto-
rych tres¢ jest uzalezniona od charakteru naruszenia prawa z rejestracji.
Zakazy 1 nakazy moga by¢ stosowane zaréwno w przypadku roszczenia
o zaniechanie, jak i roszczenia o usunigcie skutkéw naruszenia. Oczywi-
$cie te ostatnie moga by¢ zabezpieczone takze w drodze zajecia, jak to
wynika jednoznacznie z uzytego w art. 20 ust. 3 sformulowania, ze ,,sad
[...] moze orzec takze o zajgciu”.

W praktyce wylania si¢ kwestia przydatnosci zakazu 1 zajecia. Dlate-
go konieczne jest rozwazenie, czy mozliwo$¢ uzyskania zabezpieczenia
roszczenia o usunigcie skutkdw naruszenia poprzez zajecie nie pozba-
wia faktycznie znaczenia wszelkiego rodzaju zakazéw jako tymczaso-
wych $rodkéw ochrony prawa z rejestracji®’. Nalezy podkreslié, ze zakaz
1 zajgcie roznig si¢ znacznie migdzy soba. Celem zakazu jest przerwanie
dzialalno$ci naruszajacej prawo z rejestracji. Zajecie zmierza natomiast
do utrzymywania rzeczy w niezmienionym stanie, aby zapewni¢ w przy-
sztosci wykonalnos¢ orzeczenia. Zakaz niesie dla pozwanego ograniczenie
swobody zachowania, ale nie pozbawia go prawa rozporzadzania w takim
zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z jego trescig. Skutkiem zajecia
jest niemozno$¢ rozporzadzania zajetymi ruchomosciami (art. 848 k.p.c.).
Nie pozbawia ono natomiast pozwanego wladztwa nad zajetymi przed-
miotami, jak réwniez prawa ich uzywania (art. 861 k.p.c.), chyba ze na
podstawie art. 855 § 1 k.p.c. komornik odda zaj¢te ruchomosci pod do-
z6r innej osoby. Oddanie pod taki dozér moze nastapic ,,z waznych przy-
czyn”, przez ktore rozumie si¢ okolicznosci wywolujace obawe usunigcia
lub zniszczenia przedmiotoéw i w rezultacie udaremnienie egzekucji. Nasu-
wa si¢ pytanie, czy jako wazng przyczyng, w rozumieniu art. 855 § 1 k.p.c,,
mozna uzna¢ konieczno$¢ uniemozliwienia pozwanemu kontynuowania
dzialan naruszajacych prawo z rejestracji. W tych wszystkich sytuacjach,
edy zajecie jest dopuszczalne, odpowiedz twierdzaca na postawione pyta-
nie prowadzitaby do konstatacji, ze zbedne jest zabezpieczenie w formie
tymczasowego zakazu naruszenia. Nie mozna jednak zaakceptowaé po-
gladu, zgodnie z ktérym koniecznos$¢ przerwania bezprawnej dzialalnosci
naruszajacego moze stanowic jedyna przyczyne pozbawienia go wladztwa
nad zajetymi rzeczami. Stanowisko takie byloby sprzeczne z natura za-

4 Thidem.
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jecia jako konserwacyjnego sposobu zabezpieczenia, ktérego celem jest
przeciez zapewnienie wykonalno$ci orzeczenia. Z powyzszego plynie za-
tem wniosek, ze sytuacje, w ktoérych pozwany zostanie pozbawiony wladz-
twa nad zajetymi przedmiotami, beda w praktyce rzadkie. Pozbawienie
pozwanego wladztwa nad przedmiotami, za pomoca ktoérych nastepuje
naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, nie moze bowiem nasta-
pi¢ w celu przerwania jego bezprawnej dzialalnosci. Jezeli zatem pozwany
zachowa prawo uzywania zaj¢tych przedmiotow, a zajecie nie pozbawi go
mozliwosci kontynuowania naruszenia prawa z rejestracji, moze wyloni¢
si¢ rownoczesnie konieczno$¢ przerwania tej dziatalnosci poprzez ustano-
wienie tymczasowego $rodka ochrony. A zatem mozliwe jest, a niekiedy
nawet konieczne faczne stosowanie obydwu sposobow zabezpieczenia, tj.
zajecia 1 zakazu naruszen.

§ 9. Ochrona znakéw towarowych w ustawie o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji

Artykul 3 u.n.k. stanowi podstawe uzupelniajacej ochrony zarejestro-
wanych znakéw towarowych®. Uprawniony moze wystapi¢ z okreslong
w tym przepisie skarga w razie podjecia przez osobe trzecia (fizyczng lub
prawng) innego niz objete dyspozycja art. 19 ustawy bezprawnego (sprzecz-
nego z przepisami prawa lub zasadami wspolzycia spolecznego) uzywania
danego znaku w obrocie gospodarczym. Z wczesniejszych wywoddw wy-
nika, ze chodzi m.in. o powolanie si¢ na cudzy znak towarowy (nalozenie
znaku na towar z dodatkiem ,,kopia”, ,,model), uzywanie stownych zna-
kow towarowych dla towaréw innego rodzaju, nieuzasadnione usunigcie
znaku z towaru. Przepis art. 3 u.n.k. przyznaje uprawnionemu nastepujace
skargi: o zaniechanie, o naprawienie szkody 1 o zado$¢uczynienie. Nie ma
réwniez przeszkéd w skorzystaniu, jezeli sa spetnione wymagane warunki,
ze skargl z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i n. k.c.). Lista
roszczen z art. 3 u.n.k. nie jest bowiem zamknigta.

Roszczenie o zaniechanie przystuguje z chwila podjecia dziatan sprzecz-
nych z obowigzujacym prawem albo z zasadami wspolzycia spolecznego.
Nie jest konieczne do wystapienia z tym roszczeniem wyrzadzenie ,,szko-
dy”. Sformutowanie ,.kto [...] szkodzi” wyraza jedynie dwie mysli. Przede
wszystkim wskazuje, ze chodzi o wszystkie inne niz wymienione w art. 112
dzialania wymierzone w interesy przedsigbiorcy, oraz informuje, ze z tymi
roszczeniami mozna skutecznie wystapi¢ dopiero z chwilg podjecia dziatan

% Por. blizej rozdz. 1§ 3 p. 4.
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bezprawnych. Brak uzaleznienia roszczenia o zaniechanie od faktu wyrza-
dzenia szkody jest w pelni zgodny z praktyka przyjeta w innych krajach.
Roszczenie o zaniechanie, jak wynika z przepisu, moze by¢ podniesione
z chwilg dokonania naruszenia. Nie mozna zatem wystepowac z nim juz
z chwila powstania grozby bezprawnego uzycia cudzego znaku towaro-
wego. Tak wigc art. 3 u.n.k. zdaje si¢ wylaczac art. 439 k.c., ktory stanowi
podstawy zapobiegawczego roszczenia.

Roszczenie o naprawienie szkody powstaje z chwilg realizacji nastgpuja-
cych przestanek: 1) podjecia dzialan bezprawnych w rozumieniu art. 3;
2) powstania szkody w przedsigbiorstwie, ta przestanka wynika posrednio
ze Zzwrotu ,,w razie winy wynagrodzi¢ szkode”; 3) wystapienia zwiazku przy-
czynowego miedzy dzialaniem zakazanym a szkoda; 4) winy sprawcy dzia-
tan bezprawnych. Przepis art. 3 u.n.k. podporzadkowuje wymienione w nim
roszczenia art. 1. Uprawniony moze zatem zamiast wykazywaé wysokos¢
szkody, zada¢ zaplaty sumy zryczaltowanej. W praktyce jednakze to odesta-
nie nie moze miec¢ jakiegokolwiek znaczenia. Suma 10 000 zt przewidziana
w art. 1 u.nk. po przeliczeniu wedlug zasad okreslonych w art. 9 ustawy
z dn. 28.10.1950 1. o zmianie systemu pieni¢znego® oznacza, ze uprawniony
moze domagac si¢ jedynie 300 zt (100 zt dawnych = 3 zt nowych).

Roszczenie o zados¢uczynienie ma charakter dodatkowy i wystepu-
je w tych wszystkich przypadkach, gdy sa spelnione warunki roszczenia
odszkodowawczego.

Czynnie legitymowana do wystapienia z powyzszymi roszczeniami jest
osoba, ktorej znak towarowy jest bezprawnie uzywany sprzecznie z pra-
wem lub zasadami wspolzycia spotecznego. Osoba ta, jak si¢ podkresla
w literaturze, nie musi by¢ konkurentem osoby upowaznionej do znaku.
Dlatego tez z powodztwem z art. 3 u.n.k. mozna wystapi¢ rowniez wobec
podmiotu, ktory uzywa stawnego znaku towarowego dla towaréw innego
rodzaju. Wytwarzanie lub zbyt towaréw innego rodzaju oznacza bowiem,
ze osoba trzecia rywalizuje o wzgledy innych klientéw niz uprawniony do
tego znaku. Osoba trzecia nie jest zatem jego konkurentem. Do przedaw-
nienia znajduje zastosowanie norma art. 1 ust. 1 uw.n.k. (art. 3 zd. 2).

% Dz.U. nr 50, poz. 459.



ROZDZIAL V
KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU
TOWAROWEGO

§ 1. Uwagi ogoélne

Nowoczesne ustawodawstwo z dziedziny znakéw towarowych uksztal-
towalo si¢ dopiero po 1850 t.! Data ta jest bowiem poczatkiem okresu
liberalizmu gospodarczego w Europie Zachodniej. Znak towarowy stal si¢
powaznym instrumentem ekonomicznym w dzialalnosci przedsigbiorstw.
Dlatego tez w okresie kilkudziesigciu lat wydano w najbardziej rozwinie-
tych gospodarczo krajach éwczesnego $wiata ustawy regulujace ochrong
znakéw towarowych. Zostaly one oczywidcie z czasem zastapione przez
nowe, doskonalsze akty normatywne. Efektem wydania pierwszych ustaw
z tej dziedziny prawa byly liczne préby nauki prawa klasyfikacji zespo-
tu uprawnien przyznanych przedsigbiorstwu (osobie fizycznej albo oso-
bie prawnej) w stosunku do znaku towarowego. W ciagu stu lat, a zatem
w calym okresie istnienia nowoczesnej doktryny prawniczej w dziedzinie
znakow towarowych, przedstawiono najwazniejsze teorie w tej kwestii:
koncepcje wlasnosciowe, prawa osobistosci, prawa na dobrach niemate-
rialnych, monopolu, prawa na klienteli. Na przestrzenti lat teorie te ulegaly
pewnej modyfikacji, tracily na znaczeniu, a nast¢pnie odzyskiwaly je po-
nownie. Zaznaczylo si¢ rowniez pewne zblizenie stanowisk. W monogra-
fii wydanej przed kilku laty M. Kepinski przedstawil wyczerpujaco i pod-
dat krytyce najwazniejsze wspolczesnie koncepcje spotykane w literaturze
swiatowej”. Lektura pogladéw prezentowanych w pismiennictwie w kwe-
stii charakteru prawa do znaku towarowego upowaznia do nastepujacych
wnioskow. Rozbieznos$¢ opinii wynika z odmiennych koncepciji filozoficz-

nych, stanowiacych punkt wyjscia poszczegoélnych sposobow klasyfikacii

! Zob. réwniez rozdz. 1§ 3 p. 1.
> M. Kepinski, Rozporzadzanie prawem 3, rejestragi znaku towarowego, Poznan 1979, s. 35 i n.
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prawa do znaku towarowego. Ponadto, ustawodawstwo z dziedziny zna-
kow towarowych obowiazuje zbyt krétko w pordwnaniu z innymi dziedzi-
nami prawa cywilnego (np. prawem rzeczowym), aby ostatecznie zosta-
ly wyjasnione problemy ogodlnoteoretyczne, ktére nie maja zasadniczego
wplywu na stosowanie prawa (np. problem charakteru prawa do znaku
towarowego). Wreszcie, rozbieznos¢ pogladéw wynika z odmiennego ro-
zumienia przedmiotu stosunku prawnego, jakim jest znak towarowy.
Celem niniejszego rozdziatu jest podjecie proby klasyfikacji prawa z re-
jestracji znaku towarowego. Prawo to nalezy, obok takich praw, jak patent,
prawo ochronne na wzér uzytkowy, do klasy praw na dobrach niemate-
rialnych. Poniewaz brak jest ustawowej definicji prawa na dobru niemate-
rialnym jako wyodrebnionego cywilnego prawa podmiotowego, koniecz-
ne jest uprzednie wyjasnienie terminu. Przyjmuje, ze prawem na dobru
niematerialnym jest kazde prawo, ktére charakteryzuje si¢ nastepujacymi
cechami: 1) dotyczy dobra niematerialnego; 2) jest bezwzglednym pra-
wem; 3) trescia danego prawa jest korzystanie z przedmiotu prawa. Brak
chocby jednej z tych cech sprawia, ze dane prawo nie nalezy do katego-
rii praw na dobrach niematerialnych. Nie maja zatem takiego charakteru
te wszystkie prawa, ktore dotyczg przedmiotéw materialnych (np. wla-
sno$¢). Druga cecha powoduje, ze nie moga by¢ klasyfikowane jako prawa
na dobrach niematerialnych wszystkie prawa, ktére — chocby dotyczyty
przedmiotéw niematerialnych — nie zostaly uksztaltowane przez ustawe
jako prawa bezwzgledne. Stad prawa licencjobiorcy zwyklego nie naleza
do kategorii praw na dobrach niematerialnych. Know-how, ktére jest bez-
sprzecznie dobrem niematerialnym, nie jest przedmiotem prawa na dobru
niematerialnym’, jezeli uznamy, iz art. 415 k.c. nie statuuje bezwzglednego
prawa podmiotowego. Trzecia cecha® sprawia, ze nie moga by¢ zaliczane
do tej kategorii te wszystkie bezwzgledne prawa podmiotowe, ktére nie
polegaja na korzystaniu z dobra niematerialnego, chocby zostaly uksztal-
towane przez ustawe jako bezwzgledne prawa podmiotowe i dotyczyly
przedmiotu niematerialnego. Dlatego nie mozna uzna¢ za prawo na dobru
niematerialnym takich praw m.in., jak prawo do uzyskania patentu’, prawo
do uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy. Roéwniez akceptacja

* Na ten temat obszernie: B. Gawlik, Umowa know-how, ZN U] PWOWTI, nr 3, s. 25-29.

* Zdaniem A. Kopffa, Prawo cywilne a prawo débr niematerialnych, [w:| Prace 3 wynalazezosci i prawa
antorskiego, ZN U] PWOWI, nr 5, s. 28: ,,Prawa na dobrach niematerialnych zostaly skonstruowane
jako bezwzgledne prawa majatkowe dajace moznos$¢ wylacznego korzystania z débr bedacych ich
przedmiotem”.

> A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, t. 1, Basel-Stuttgart 1968, s. 252-253; idem, Die geistige Herausfordernng
der Immaterialgiiterrecht, A1IC 1986, vol. XIX, s. 203.



ROZDZIAL V. KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO 205

stanowiska, w mysl ktérego z art. 415 k.c. wynika bezwzgledne prawo pod-
miotowe®, nie zmusza do kwalifikowania tego prawa, jezeli dotyczy dobra
niematerialnego, do klasy na dobrach niematerialnych. Prawo do ochrony
deliktowej nie obejmuje bowiem uprawnienia do korzystania z przedmio-
tu prawa, a jedynie prawnie zagwarantowana moznos$¢ zadania od osoby
trzeciej, by postepowala ona z nalezyta ostroznoscia, aby nie wyrzadzié
szkody uprawnionemu’.

§ 2. Znak towarowy jako dobro niematerialne

Pojecie dobra jest definiowane w sposéb bardzo zréznicowany w litera-
turze ekonomicznej i prawniczej®. Okreslajac dobro w znaczeniu ogdlnym,
przyjmuje, ze jest nim to wszystko, co moze by¢ uzyteczne z punktu widze-
nia cztowieka, poniewaz zaspokaja jego potrzeby. Dobrami ekonomicznymi
sg te, ktore maja warto$¢ majatkows (rynkowna). Istnieje pewna klasa dobr,
chociaz uzyteczna z punktu widzenia jednostki lub grupy ludzi, niemajaca
jednak wartosci wymiennej i dlatego nie jest dobrem ekonomicznym. Do-
brem w znaczeniu prawnym jest to wszystko, co moze by¢ przedmiotem
prawa podmiotowego. Dobra ekonomiczne i prawne mieszcza si¢ w klasie
doébr o znaczeniu ogdlnym. Zdecydowana wigkszos¢ dobr prawnych stano-
wi dobra ekonomiczne. Sg jednak takie dobra prawne, ktére nie maja war-
tosci rynkowej 1 dlatego nie sa dobrami ekonomicznymi. I odwrotnie, cz¢§é
dobr ekonomicznych nie jest przedmiotami w znaczeniu prawnym.

W systemie prawa polskiego wérdéd dobr prawnych mozna wyréznié
— w zaleznosci od tego, czy dany przedmiot jest bezposrednio postrze-
gany — przedmioty materialne i niematerialne’. W przepisach k.c. zdefi-
niowano tylko jedna kategorie doébr materialnych — rzeczy (art. 45 k.c.).
Inne przedmioty materialne (np. wody, kopaliny) zostaly okreslone w od-
rebnych aktach normatywnych. Dobrami niematerialnymi sq natomiast
utwory literackie i artystyczne, wynalazki, wzory uzytkowe, wzory zdob-
nicze, nazwy przedsigbiorstwa, znaki towarowe (ustugowe), geograficzne

¢ Autorem tej koncepcji na gruncie prawa polskiego jest S. Sottysiaski, Licengie na korgystanie 3 cu-
dzych rozwiqzan technicznych, Warszawa 1970, s. 163 1 n.

7 Ibidem, s. 170-171.

8 Na przyktad: M. Pozniak-Niedzielska, Wyniki prac badawezych jako dobro prawne, PiP 1986, nr 9, s. 52-53;
W. Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1965, s. 303—-324.

? Wskazany podziat t6zni si¢ od znanych prawu rzymskiemu res corporales i res incorporales. 1 tak, ,,ma-
terialne sg te, ktérych mozna dotknaé, jak grunt, niewolnik. Niematerialne sa te, ktérych dotknac
nie mozna, jak to jest z rzecza, ktére polegaja na uprawnieniu, jak spadek, uzytkowanie, zobowiaza-
nie zaciagniete w jakikolwiek sposob” Gaius, Instytuge, 2, 12—14. Por. réwniez: M. Bojarski, Problem
res incorporales (rxeczy niematerialnych) w prawie rzymskinm, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979,
,,Prawo”’, t. XVIIL.



206 ROZDZIAL V. KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

oznaczenia pochodzenia. Stanowia one przedmiot szczegélnych regulacji
prawnych. Nie naleza natomiast do kategorii niematerialnych dobr praw-
nych takie m.in. przejawy intelektualnej dziatalnosci cztowieka, jak zasady
ksiggowania, stenotypii i stenografii, gry liczbowe itp. Nie s3 one bowiem
przedmiotem bezwzglednego prawa podmiotowego'.

Wszystkie dobra niematerialne stanowia wytwor umystu ludzkiego,
ktory ma za przedmiot zespot idei, poje¢ 1 wyobrazen zobiektywizowa-
nych (skonkretyzowanych) w stosunku do kazdej osoby, w tym takze do
osoby jego autora. Od dobra niematerialnego jako takiego nalezy odréznié
jego nosnik materialny (corpus mechanicum), w ktérym to dobro znajduje
swoj wyraz. Dobro niematerialne jako zespot idei, pojec 1 wyobrazen ist-
nieje niezaleznie od materialnej podstawy. Jednakze materialne utrwalenie
jest koniecznym warunkiem ,,udostepnienia” przedmiotu niematerialne-
go osobom trzecim'!, jak réwniez udzielenia ochrony' Jezeli ten nosnik
materialny odpowiada cechom okreslonym w art. 45 k.c., moze stanowi¢
punkt odniesienia praw rzeczowych®. Niematerialna natura powoduije,
ze dobra te charakteryzujq si¢ potencjalna wszechobecnoscia, moga by¢
urzeczywistniane (powtarzane) w formie materialnej dowolna liczbg razy,
w kazdym czasie i miejscu'’. Liczba odtworzed materialnych nie ma zna-
czenia dla istnienia danego dobra. Nie ulegaja one zuzyciu, uszkodzeniu,
zniszczeniu'®. Z uwagi na swéj niematerialny charakter dobra te nie moga
by¢ bezposrednio postrzegane 1 dlatego nazywa si¢ je niekiedy niezmy-
116

stowymi'®. Dzigki zmystom postrzega si¢ jedynie materialne uciele$nienie,
nosnik, ktory przekazuje cztowiekowi informacje o tym dobru. W §wiado-
mosci postrzegajacego, w jego intelekcie powstaje mniej lub bardziej wy-
razny obraz wynalazku, wzoru uzytkowego, znaku towarowego itp. Dzicki
zmyslom czlowiek ,,tworzy” w swoim umysle obraz tego dobra. Przed-
mioty niematerialne istniejg tylko w $wiadomosci cztowieka 1 dlatego moz-
na je nazywac przedmiotami intelektualnymi. Rzeczy i zdarzenia — tak jak

przedmioty niematerialne (niezmystowe) — sa odbijane, rejestrowane przez

' A. Trollet, Ist der Immaterialgiiterrechtliche ,,numerus clansus” der Rechtobjekte gerecht, [w:] Ius et lex Festgabe
Siir M. Gutzailler, Basel 1959, s. 769 i n.

" A. Kopff, Prawo eywilne a prawo. .., s. 25.

2 Nie dotyczy to dziet literackich i muzycznych. Zob. w szczegolnosci: A. Kopff, Dzielo sgtuk
plastyeznych i jego thworca w Swietle prepisow prawa antorskiego, Krakéw 1961.

B A. Kopff, Prawo eywilne a prawo. .., s. 31.

14 Zamiast wiclu: A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, t. 1, s. 55 i n.; A. Kopft, op. cit., s. 27.

5 A. Trollet, op. ¢it., s. 59.

1. Szwaja (PiP 1986, nt 6, s. 119) w recenzji dzieta A. Trollera, Immaterialgiterrecht, wyd. 111, Basel—
Frankfurt: t. T — 1983, t. IT — 1985.
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wintelekt cztowieka”. Postrzegane sa jednak i przenoszone do §wiadomo-
sci bezposrednio, bez posrednictwa form materialnych'”.

Wszystkie niematerialne dobra prawne mozna podzieli¢ na dwie kate-
gorie na podstawie kryterium istnienia lub nieistnienia twérczos$ci w pro-
cesie ich powstawania. Utwory literackie i artystyczne, wynalazki, wzory
uzytkowe 1 wzory zdobnicze s rezultatem tworczego wysitku czlowieka.
O ich wartosci majatkowej rozstrzyga w powaznym stopniu skala tego
wysitku, natomiast oznaczenia wyrdzniajace (znaki towarowe, nazwy
przedsigbiorstwa, geograficzne oznaczenia) powstaja poprzez przypo-
rzadkowanie w §wiadomosci cztowieka konkretnego oznaczenia towarom
(uslugom) lub przedsi¢biorstwu w celu ich zindywidualizowania na ryn-
ku'®. To ,,zwigzanie” oznaczenia i towaru lub przedsi¢biorstwa nie ma cha-
rakteru tworczego, a o wartosci majatkowej rozstrzyga przede wszystkim
sprawno$¢ organizacyjna oraz naklady finansowe osoby uprawnionej do
znaku. Przedmioty nalezace do obydwu grup sa dobrami intelektualnymi
W tym znaczeniu, ze istnieja one w $wiadomosci czlowieka. Dobra nie-
materialne, takie jak utwory literackie, wynalazki, maja ponadto charakter
intelektualny z uwagi na swoj sposéb powstania, tworczy wysitek umy-
stu ludzkiego. Wszystkie przedmioty niematerialne istniejq niezaleznie od
ochrony prawnej. Udzielenie patentu, wydanie decyzji o rejestracji znaku
itp. nie stanowi rowniez warunku koniecznego do uzyskania wartosci ryn-
kowej przez okreslony przedmiot niematerialny. Utwor literacki, wynala-
zek, wzor zdobniczy itp. staja si¢ dobrami ekonomicznymi niezaleznie od
faktu przyznania ochrony prawnej. Jednakze istnienie takiej ochrony istot-
nie podnosi wartos¢ rynkowa utworu autorskiego, pomystow wynalaz-
czych itp. Ochrona prawna ma szczegdlnie duze znaczenie dla uzyskania
wartosci rynkowej przez oznaczenia wyrdzniajace. Stwarza bowiem szanse
zdobycia przez przedsigbiorstwo renomy na rynku, i to znacznie wigkszej
niz przy braku ochrony. Osoba uzywajaca znaku jest bowiem zabezpie-
czona przed probami oséb trzecich zmierzajacymi do uniemozliwienia
wypracowania tej renomy. Warto§¢ majatkowa oznaczenia jest zalezna od
takich czynnikow, jak jakos¢ wyrobéw opatrywanych danym oznaczeniem,
zakres uzywania tego oznaczenia, dlugos¢ uzywania. Mozna nawet powie-
dzie¢, ze warto$¢ znaku jest zalezna od okresu jego uzywania. Techniczne
dobra niematerialne traca natomiast swoja warto$¢ wraz z uplywem czasu.

" A. Trollet, Die geistige Heransfordernng. .., s. 204.

18 Tak towniez: A. Troller, Immaterialgiiterrecht, t. 1, s. 58. Odmiennie: W. Schluep, Das Merkenrecht. ..,
s. 337, ktoéry twierdzi, ze znak towarowy jako majatkowe dobro niematerialne powstaje dopiero
z chwilg aktywnego oddzialywania na konsumentéw.



208 ROZDZIAL V. KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

W przypadku utworéw literackich i artystycznych warto$¢ majatkowa za-
lezy przede wszystkim od cech danego dobra.

Charakterystyke znaku towarowego jako dobra niematerialnego ograni-
czam do dwoch cech: wskazania, na czym polega jego niematerialna natura,
oraz do wyjasnienia, czy znak jako taki (kazdy znak) jest dobrem ekonomicz-
nym. Powazne trudnosci sprawia pierwsza kwestia'’. Wigkszo$¢ autoréw, kto-
rzy kwalifikuja znak towarowy jako dobro niematerialne, pomija ten problem?.

Nieliczni wyrazaja opinie zréznicowane. Niematerialny charakter znaku
towarowego upatruje si¢ bowiem w samym pomysle postuzenia si¢ ozna-
czeniem jako znakiem towarowym (w jego wyborze na znak towarowy)*,
w zdolnosci oznaczenia wyréznienia towaru na podstawie jego pochodzenia
(zdolnosci odrdzniania towaru)™ czy wreszcie w naturze (niematetialnej) re-
nomy upostaciowanej w oznaczeniu — znak stanowi symbol reputacji towa-
ru pochodzacego z danego przedsigbiorstwa®. W moim przekonaniu znak
towarowy jest pojeciowym zwiazkiem oznaczenia i towaru obejmujacym
ogdl wyobrazenl o towatze i zwiazanych z nim §wiadczeniach®. Wskazany
zwiazek jest uzyteczny i moze by¢ uznany za dobro w znaczeniu ogdlnym.
Niematerialna natura tego dobra przejawia si¢ natomiast w zdolnosci wy-
wolywania okreslonych skojarzen odbiorcéw dotyczacych towaru z danym
oznaczeniem. Inaczej moéwiac, znak towarowy zawiera pewne informacje,
ktore przekazuje konsumentom w procesie postrzegania. Te skojarzenia
mogg by¢ dwojakie: wywoluja obraz towaru jako takiego lub tez dodatkowe
odczucia osoby postrzegajacej. Oznaczenia na towarze, dokumencie han-
dlowym, w filmie reklamowym itp. stanowia materialne ugruntowanie znaku
towarowego jako dobra niematerialnego. Sa to materialne nosniki tego do-
bra. Trudno jest okresli¢ warto$¢ rynkows (majatkowa) znaku towarowego.
Stwierdzenie, ze kazdy znak towarowy ma warto§¢ majatkows, byloby réw-
noznaczne z uznaniem kazdego znaku jako dobra niematerialnego za dobro
ekonomiczne. Nalezy przyjac, ze znak jest uzywany w celu wywolywania

1 Wielu autoréw wyklucza mozliwo$é uznania znaku towarowego za dobro niematetialne. Por. prze-
glad stanowisk spotykanych w doktrynie: M. Kepinski, Rozporzadzanie prawem. . ., s. 35—45; W. Schluep,
Das Merkenrecht. ..., s. 328-351. Ponizsze uwagi odnosza si¢ tylko do wypowiedzi tych autoréw, ktérzy
uznaja znak towarowy za dobro niematerialne.

0 Trafna uwaga W. Schluepa, Das Merkenrecht. .., s. 332.

2 Jest to do$¢ rozpowszechnione twierdzenie w starszej literaturze. Por. E. Wadle, Fabrikenzeichen-
schutz und Markanrecht, t. 11, Berlin 1984, s. 25-31.

2 Na przyklad: T. Ascatelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano 1957, s. 358; A. Trollet,
Immaterialgiiterrecht, s. 45 1 94.

5 Na przyktad: H. Hubmann, Gewerblicher Rechtaschutz, Minchen 1981, s. 39; H. Nims, The Law of Unfair
Competition and Trade-Marks, New York 1917, s. 1532.

# Por. rozdz. 1§ 1.
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okreslonych reakcji nabywcow towaréw lub ustug. Najogdlniej méwiac,
chodzi o stymulowanie popytu konsumentéw na towary opatrzone danym
znakiem. Rodzaj tych reakcji zalezy od tego, jakie wyobrazenia konsumen-
tow ucielesnia dany znak. Jezeli znak towarowy wywoluje w swiadomosci
odbiorcéw jedynie obraz towaru jako takiego, to jako neutralny czynnik na
rynku — jak si¢ wydaje — nie ma wartosci rynkowej. Natomiast wywolanie
skojarzent odbiorcow dotyczacych szczegdlnych zalet towaru oznacza, ze
znak towarowy jest aktywnym instrumentem gry ekonomicznej i ma war-
tos¢ rynkowa. Dzigki niemu sprzedaje si¢ wigcej, szybciej i drozej anizeli
wtedy, gdy towary te byly zbywane bez znaku lub tez pod znakiem, ktory nie
skupial w sobie wyobrazen konsumentéw o oczekiwanych zaletach danego
towaru. W tym przypadku towary sa nabywane nie tylko dlatego, Ze maja
pewne cechy strukturalne jako produkty okreslonego rodzaju, ale rowniez
z tej przyczyny, ze zostaly opatrzone danym znakiem. Z powyzszego zdaje
si¢ wynikad, ze do chwili uzyskania przez znak zdolnosci wywolywania re-
akeji konsumentoéw pozadanych przez podmiot, ktory go uzywa, znak to-
warowy nie ma wartosci rynkowej. Jednakze sktonny jestem uznad, ze kazdy
znak towarowy ma pewna, chocby niewielka, warto$¢ majatkows, ktéra upa-
truje w samej zdolno$ci oddzialywania na odbiorcow. Kazdy znak towarowy
z chwilg powstania — przyporzadkowania danemu oznaczeniu okreslonego
rodzaju towaru i zobiektywizowania tego zwiazku (np. poprzez rejestracie,
nakladanie oznaczenia na towar) — uzyskuje warto§¢ majatkowa rozumia-
na jako zdolnos§é stymulowania w przyszlosci popytu konsumentéw na to-
wary z tym znakiem. Nalezy zatem odrézni¢ warto$¢ rynkows znaku jako
instrumentu, ktéry aktualnie moze ksztaltowaé popyt konsumentow,
od wartosci znaku jako $rodka, ktory charakteryzuje sic potencjalna
zdolno$cig wywolywania takich reakcji w przysztosci. Uznaniu wartosci ma-
jatkowej znaku nie przeszkadza fakt, ze pewna, do$¢ znaczna cze$¢ znakéw
towarowych, nigdy nie bedzie efektywnie wplywac na popyt konsumentéw.
Rejestracja znaku istotnie podwyzsza potencjalng zdolnos¢ wywolywania
przez niego pozadanych reakcji klientow, stwarza ona bowiem realna szanse
skupienia wokoét znaku korzystnych wyobrazen o towarze, powstania reno-
my i w konsekwencji stymulowania popytu na towary z tym znakiem.

§ 3. Charakter prawa z rejestracji znaku towarowego

Prawo z rejestraciji znaku towarowego moze by¢ zakwalifikowane do kla-
sy praw na dobrach niematerialnych, jezeli wykaze sig, Ze jest bezwzglednym
prawem podmiotowym, ktérego trescia jest korzystanie ze znaku towaro-
wego. W krajowej 1 zagranicznej nauce prawa spotyka si¢ opinie, Ze osobie
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uprawnionej do znaku przystuguja uprawnienia wylaczne oraz ze sa to pra-
wa osobiste lub osobisto-majatkowe. We wspolczesnej cywilistyce polskiej
1 zagranicznej prawo z rejestracji znaku towarowego demonstruje cechy pra-
wa podmiotowego. Wystarczy zauwazy¢, ze stanowi ono przyznang okre-
$lonej osobie i zabezpieczong przez normy prawne sfere moznosci poste-
powania ze znakiem towarowym?®. W doktrynie prawa znakéw towarowych
wystepuje natomiast rozbiezno$¢ opinii co do charakteru prawa z rejestracji
znaku (prawa do znaku towarowego). Wielu autoréw obcych, a w krajowej
nauce M. Kepinski, A. Kopf i S. Soltysifiski®® stoja na stanowisku, ze prawo
to charakteryzuje si¢ cechami wlasciwymi dla prawa bezwzglednego. Nato-
miast w nauce francuskiej jest reprezentowany odmienny poglad, ktérego
wyrazicielem zostal P. Roubier”. W mysl tej koncepcji prawo do znaku to-
warowego jest wzglednym prawem podmiotowym, poniewaz nie dziala ono
w stosunku do wszystkich 0séb trzecich, lecz jedynie wobec konkurentow,
czyli os6b prowadzacych dzialalnosé gospodarcza w tej samej dziedzinie.
W tym $wietle uwazam za konieczne rozwazenie wskazanego zagadnienia.
Podzial na prawa bezwzgledne i1 wzgledne jest uwazany za podstawe
systematyki cywilnych praw podmiotowych. Ta problematyka od dawna
budzi zywe zainteresowanie ws$rod przedstawicieli krajowej 1 zagranicznej
(zwlaszcza niemieckiej) nauki prawa cywilnego®. Jednakze w literaturze
brak jest kryterium umozliwiajacego jednoznacznie przeprowadzenie kwa-
lifikacji prawa podmiotowego jako bezwzglednego badz jako wzglednego
czy tez jako innej figury prawnej (jezeli przyjmie si¢, ze omawiany po-
dzial nie jest dychotomiczny). Z tego powodu powstaje watpliwo$¢ co do
charakteru uprawnien wlasciciela, ktory kilkakrotnie obciazyl swoje nie-
ruchomosci lub gdy ich skutecznosé zostala zawezona z uwagi na upraw-
nienia sasiadow. O braku zadowalajacych kryteriow klasyfikacji cywilnych

5 Por. A. Woltet, Prawo cywilne. C2¢s¢ ogélna, wyd. VIII (zaktualizowane przez J. Ignatowicza), War-
szawa 19806; Z. Radwanski, Zarys czgsci ogolnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 73-74; S. Grzybow-
ski, [w:] System prawa cywilnego. Czes¢ ogdina, Wroctaw 1985, s. 216-217.

% Por. m.in. T. Ascatelli, Teoria della concorrenza..., s. 317 i n.; H. Hubmann, Gewerblicher. .., s. 47,
237-238; W. Schluep, Das Merkenrecht. .., s. 247; A. Troller, Immaterialgiiterrecht, s. 76 1 n.; M. Kepin-
ski, Rogporzadzanie prawem. .., s. 42; A. Kopft, Prawo cywilne a prawo.. ., s. 22, 28; S. Soltysifski, Prawo
3 rejestragyi gnaka towarowego, PPWP 1976, nr 2, s. 140.

“ P. Roubiet, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, Paris 1952, s. 19 i n. Por. réwniez: M. Pozniak-
-Niedzielska, Wzory gdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978, s. 110111 oraz eadems, Kodeks cywilny a prawo
na dobrach niematerialnyeh, ,,Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sadowego™ 1983, nr 19-22, s. 230.
# Na przyklad: A. Woltet, Prawo cywilne. .., s. 131; Z.. Radwanski, Najens mieszkari w swietle publiczne
gospodarki lokalami, Warszawa 1961, s. 200-212; K. Larenz, Lebrbuch des Schuldrechts. Allgemeiner Teil,
Minchen—Berlin 1964, s. 9-12; A. Thur, Der allgemeiner Teil des Dentschen biirgerlichen Rechts, t. 1, Leipzig
1910, s. 203 i n.
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praw podmiotowych §wiadczy dos$¢ powszechnie prezentowana w nauce
prawa cywilnego teza o zacieraniu si¢ réznic miedzy prawami bezwzgled-
nymi i wzglednymi®. Jest to szczegélnie widoczne w przypadku uzyskania
przez prawa wzgledne skutecznosci wobec 0séb trzecich. Niektorzy auto-
rzy wysuwajq nawet twierdzenie, ze powstaje wtedy ,,jakby posrednia kate-
goria praw bedacych wprawdzie prawami wzglednymi, ale o rozszerzonej
skutecznosci”™.

Moje stanowisko w sprawie pojecia praw podmiotowych bezwzgled-
nych i wzglednych opiera si¢ na nast¢pujacych zatozeniach. Po pierwsze,
podzial logiczny na prawa bezwzgledne i wzgledne ma charakter dychoto-
miczny, rozlaczny 1 wyczerpujacy. Dlatego przedstawienie definicji prawa
podmiotowego bezwzglednego zwalnia od wymieniania cech wzglednego
prawa podmiotowego. Kazde prawo niespelniajace wymogoéw przewidzia-
nych dla prawa bezwzglednego jest prawem wzglednym. Po drugie, przy
klasyfikacji praw podmiotowych postuguje si¢ kryterium idealnych typéw
praw podmiotowych. Nie uwzgledniam zatem przypadkéw, gdy na tle kon-
kretnych stosunkéw prawnych sytuacja uprawnionego ulega zmianie z tej
przyczyny, ze przepis ustawy zaweza skutecznos$¢ danego prawa, np. w ra-
zie ograniczenia prawa wlasnosci przez przepisy prawa sasiedzkiego, gdy
wlasciciel ustanawia na swojej nieruchomosci prawo rzeczowe ograniczo-
ne, zawiera umowe najmu lub dzierzawy. Przyjmuje, ze podmiotem prawa
podmiotowego bezwzglednego jest osoba, ktorej przystuguje uprawnienie
skuteczne erga omnes. Tak zwigzla definicja wymaga blizszego wyjasnienia.

1. Na osobach trzecich ciazy obowiazek powstrzymania si¢ od inge-
rencji w prawo uprawnionego (od oddzialywania na przedmiot prawa).
Wszyscy adresaci obowiazku sa zobowigzani tak samo do biernego zacho-
wania. Z chwila przekroczenia zakazu ingerencji uprawniony moze wy-
stapi¢ z roszczeniem o zaniechanie. Cecha charakterystyczna roszczenia
o zaniechanie jest jego niezalezno$¢ od stanu ,,wiedzy” lub ,,winy” osoby
dokonujacej naruszenia.

2. Wskazany obowiazek dotyczy tych wszystkich, ktorzy z uwagi na
tres¢ prawa mogliby je naruszy¢. Dla stwierdzenia istnienia prawa bez-
wzglednego nie jest natomiast konieczna skutecznos¢ danego prawa wo-
bec wszystkich oséb podlegtych danemu systemowi prawnemu. Uznanie,
ze prawo bezwzgledne jest skuteczne wobec wszystkich ludzi, pozosta-
waloby w sprzecznosci z postulatem ujmowania stosunku prawnego jako

¥ Na przyklad: S. Grzybowski [w:] Systen prawa..., s. 233; S. Wojcik, System prawa cywilnego. Prawo
wlasnosei i inne prawa reczowe, Warszawa 1977, s. 14-15; Z. Radwanski, Zarys. .., s. 82—85.
% Na przyktad: J. Ignatowicz, Prawo rzecgowe, Warszawa 1986, s. 26.
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realnie istniejacego stosunku spolecznego. Uznaniu bezwzglednego cha-
rakteru prawa nie przeszkadza fakt wylaczenia przez przepis skutecznosci
uprawniefl podmiotu tego prawa wobec oznaczonej osoby (klasy osob).
Na przyktad prawo do uzyskania patentu jest skuteczne wobec wszystkich
(skuteczne erga ommnes) z wyjatkiem podmiotu prawa do uzyskania patentu
na ontologicznie ten sam wynalazek’, wynikajace z art. 128 § 2 k.c. upraw-
nienia pafstwowych oséb prawnych wzgledem zarzadzanego przez nie
mienia sg skuteczne wobec wszystkich z wyjatkiem padstwa®.

3. Podmiotem powinnego zachowania si¢ jest nieokreslona liczba oséb
zobowiazanych do nieingerencji w sfer¢ zastrzezong uprawnionemu. Do-
piero przekroczenie tego obowigzku powoduje powstanie nowego stosun-
ku prawnego, w ramach ktérego dochodzi do indywidualizacji (imienne-
go oznaczenia) podmiotu zobowiazanego. Przed aktem naruszenia prawa
bezwzglednego nie jest mozliwe imienne wskazanie podmiotu zobowiaza-
nego. Natomiast w przypadku praw wzglednych osoba zobowiazana jest
juz zindywidualizowana przed naruszeniem prawa.

Wydaje si¢, ze na podstawie powyzszych kryteriow mozna kwalifiko-
wac nie tylko te prawa, ktérych natura nie budzi watpliwosci, ale takze te,
ktore zdaniem niektérych autoréw naleza ,,jakby do posredniej kategorii
praw’?
towym prawem bezwzglednym. Prawo to nie jest wprawdzie skuteczne
wobec wszystkich ludzi podleglych danemu systemowi prawnemu, ale jest
skuteczne — w powyzszym rozumieniu — tak samo wobec nieokreslonej licz-
by podmiotéw prowadzacych dzialalnos¢ w danej dziedzinie gospodarczej
(konkurentow)™. A ta wlasnie cecha dyskutowanego prawa, inaczej niz sadzi

. Uwazam, ze prawo z rejestracji znaku towarowego jest podmio-

P. Roubier, pozwala na zakwalifikowanie go jako prawa podmiotowego bez-
wzglednego. Prawo z rejestraciji znaku towarowego nalezy jednak w swietle
prawa polskiego do tej nielicznej kategorii bezwzglednych praw podmioto-
wych, ktorych skutecznosé jest wylaczona wobec okreslonej klasy oséb. Nie
jest ono skuteczne w stosunku do podmiotéw praw udzielonych z narusze-
niem art. 4, 6-9, 32 u.z.t., a ktére nastepnie uzyskaty ceche niewzruszalnosci

t35

na podstawie art. 31 u.z.t.” Jak bowiem wyzej wskazano, fakt wylaczenia

' E. Buchet, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tubingen 1965, s. 118; R. Skubisz, Pierw-
szeristwo do ngyskania patentu, Warszawa 1982, s. 159-160.

32 Por. S. Soltysifiski w recenzji (RPEIS 1967, nr 1, s. 289) ksiazki E. Buchera, Das subjektive. ..

# 1 tak np. norma art. 690 k.c. przeksztalca czeSciowo prawo najmu z prawa wzglednego w prawo
bezwzgledne.

¥ Zamiast o prawach podmiotowych skutecznych erga omnes nalezaloby zatem méwic¢ o prawach
skutecznych tak samo wobec nicokreslonej liczby oséb.

» Por. blizej rozdziat 1 § 1 p. 1.
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skutecznosci wobec zindywidualizowanej klasy oséb nie jest przeszkoda dla
stwierdzenia bezwzglednej natury prawa podmiotowego. Punktem wyjscia
powyzszej oceny jest model regulacji normatywnej zawarty w ustawie o zna-
kach towarowych. Poniewaz instytucja z art. 31 u.z.t. ma w praktyce charak-
ter wyjatkowy, dyskutowane prawo — na tle konkretnych stosunkéw praw-
nych — bedzie skuteczne erga ommnes, chyba ze uprawniony upowazni osobe
trzecia do uzywania znaku towarowego.

Jak juz kilkakrotnie podkreslalem, prawa na dobrach niematerialnych
wyksztalcily si¢ wedtug modelu normatywnego prawa wiasnosci. Wytwo-
rzenie rzeczy powoduje ex /ege powstanie prawa wlasnosci obejmujace: pra-
wo wiladciciela korzystania oraz rozporzadzania rzecza (strona pozytywna
prawa wlasnosci) oraz prawo wylaczenia ingerencji innych oséb w sfere
ptzyznang osobie uprawnionej (strona negatywna)™. Obydwie strony pra-
wa wlasnosci powstaja rownoczesnie 1 warunkuja si¢ wzajemnie. Zapew-
nienie petnego wladztwa nad rzeczg zaktada wylaczenie oséb trzecich od
tej rzeczy i odwrotnie — skutkiem tego wylaczenia jest pelne wladztwo
wlasciciela nad rzecza. Powstaje pytanie, czy to stwierdzenie jest aktual-
ne takze w odniesieniu do prawa z rejestracji znaku towarowego. Chodzi
o to, czy decyzja o rejestracji znaku towarowego konstytuuje obok upraw-
nien negatywnych (wylaczenie oséb trzecich od dobra niematerialnego,
jakim jest znak towarowy) takze uprawnienia pozytywne (prawo korzy-
stania ze znaku towarowego). Innymi stowy, czy prawo z rejestracji znaku
towarowego jest tylko prawem zakazowym, czy tez obejmuje uprawnie-
nia pozytywne. W literaturze przedmiotu brak jest jednolitosci pogladow
W tej sprawie oraz najczesciej prezentowane sg opinie bez poglebionego
uzasadnienia. Przedstawione koncepcje mozna podzieli¢ w zaleznosci od
tego, czy ich autorzy dostrzegaja w prawie z rejestracji znaku towarowego
jedynie prawo zakazowe, czy tez dopatrujq si¢ istnienia réznie rozumia-
nych elementéw pozytywnych.

W nauce prawa dominuje pierwsze stanowisko. Jego ilustracje stano-
wia opinie A. Hegensa orez A. Trollera. Pierwszy z powolanych autoréow
uwaza, ze podmiot prawa z rejestracji ,,moze czyni¢ to wszystko, co dotad
mogl czynic (tzn. przed decyzja o rejestracji — moja uwaga R.S.), obecnie
sa wykluczone osoby trzecie. Jego uprawnianie opiera si¢ na naturalnej
wolnosci w zwiazku z logicznym faktem, Ze jego wlasne prawo zakazu nie

moze by¢ skierowane przeciwko niemu”?’.

*T. Dybowski, Ochrona wlasnosci w polskin prawie cywilnym. Res vindicatio — actio negotoria, Warszawa 1969,
s. 60—61.
" A. Hagens, Warenzeichenrecht. Kommentar, Betlin—Leipzig 1927, s. 112.
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Zdaniem drugiego z wymienionych autorow ,,nie jest trafne twierdze-
nie, ze uprawniony ma pozytywne uprawnienie do korzystania. Korzystanie
nie jest dozwolone dopiero przez panstwo; prawo korzystania przysluguje
mu w ramach ogélnego porzadku gospodarczego, jezeli nie jest wymagane
szczegolne zezwolenie do wykonywania zawodu”*. Stanowisko to reprezen-
tuja rowniez w odniesieniu do prawa do znaku towarowego K. Busmann,
H. David, R. Schreiner”, a w krajowej nauce w odniesieniu do patentu
chyba A. Kopff*.

Poglady drugiej grupy autoréw sa zréznicowane. Mozna jednak wyod-
rebni¢ ujecie uprawnien pozytywnych w znaczeniu funkcjonalnym oraz
— analogicznie do konstrukcji prawa wlasnosci — jako przyznanie w wy-
niku aktu administracyjnego podmiotowego prawa korzystania z dobra
prawnego, jakim jest znak towarowy. Wsréd zwolennikéw pozytywnego
rozumienia prawa z rejestracji znaku powszechnie aprobowane jest funk-
cjonalne pojmowanie tego prawa. Z wywoddéw wielu autoréw zagranicz-
nych, jak T. Ascarelli*, zdaje si¢ wynikaé, ze brak jest symetrii miedzy sfe-
ra dzialan zastrzezong dla podmiotu praw z rejestracji a sfera zachowan,
ktérych osoby trzecie nie moga realizowaé, zakres dzialan dozwolonych
jest wezszy od zakresu zachowan zakazanych, uprawniony nie ma prawnej
kompetencji czyni¢ wszystkiego, co jest zakazane konkurentom. P. Roubier
1 W. Schluep, nawiazujac do konstrukeji wlasnosci rzeczy, staraja si¢ wy-
kazac, ze uprawnionemu do znaku towarowego przystuguje podmiotowe
prawo korzystania ze znakéw towarowych. P. Roubier* trafnie zauwaza, ze
spoérod atrybutow wlasnosci (usus, fructus, abusus) sa aktualne tylko niekto-
re w odniesieniu do débr niematerialnych. Podmiotowi prawa na dobru
niematerialnym, wedlug trafnej opinii tego autora, nie przystuguje prawo
do uzywania tego dobra. I dalej uwaza on, ze pozytywnym elementem dys-
kutowanego prawa jest fructus, ktore wszelako nie moze by¢ urzeczywist-
nione bez prawa zakazowego. W. Schluep® odréznia dwa rodzaje znakdw:
znaki z wlasng wewnetrzng wartoscig oraz znaki pozbawione tej wartosci.

3 A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, s. 68.

¥ K. Busmann, Nawe, Firma, Marke, Betlin 1937, s. 150; H. David, Kommentar zum schweizerischen
Markenschutzgeserz, Basel-Stuttgart 1960; R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, Kéln—Berlin—-Bonn—
Miinchen 1984.

Y A. Kopft, Konstrukge cywilistyezne w prawie wynalazezyn, Warszawa 1978, s. 221 i cyt. tam literatura.
* Por. m.in. T. Ascarelli, Teoria della concorrenza. .., s. 477 i n.; P. Schonhert, Zur Begriffsbildung im
Immatorialgiiterrecht, [w:| Horo oreator. Festschrift fiir A. Troller, Basel-Stuttgart 1976, s. 87. Zob.
réwniez: rozdziat I, § 2 p. 1.

42 P. Roubier, Le droit...,t.1,5.951n.

W, Schluep, Das Merkenrecht. .. s. 220 i n.
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Cechy dobra niematerialnego przypisuje tylko pierwszej kategorii ozna-
czen. O wartosci znaku, a tym samym o jego kwalifikowaniu jako dobra
niematerialnego — w ujeciu W. Schluepa — rozstrzyga sita atrakcyjna przed-
stawiona w znaku towarowym. Istnienie sity atrakcyjnej powoduje, ze znak
moze by¢ uzyteczny. Jednakze korzysci, jakie przynosi, sq ograniczone,
jezeli znak nie jest przedmiotem prawa bezwzglednego. Dopiero udziele-
nie takiego prawa powoduje, ze uprawniony moze petni korzysta¢ z dobra
niematerialnego. Wykluczenie oséb trzecich od znaku stwarza uprawnio-
nemu mozliwo$¢ pelnej eksploatacii sity zarobkowej tkwiacej w znaku to-
warowym. W tym wlasnie — wedlug cytowanego autora — tkwi element
pozytywny prawa z rejestracji znaku towarowego. W zagranicznej nauce
spotyka si¢ rowniez poglady upatrujace dowdd na istnienie pozytywnych
uprawnien w prawie do znaku towarowego w mozliwosci udzielania li-
cencji na uzywanie znaku towarowego*. W mysl tej koncepcji rozporza-
dzanie licencyjne laczy si¢ z przejsciem czesci prawa z licenojodawcy na
licencjobiorce.

Analizujac ten problem w $wietle polskiego prawa, pragne podkresli¢,
ze w naszym ustawodawstwie brak jest normy ustanawiajacej obowiazek
rejestracji znaku w UP przed jego uzywaniem. Dozwolone jest bowiem
uzywanie niezarejestrowanych znakéw towarowych. Dlatego tez prawo
z rejestracji znaku nie zawiera pozytywnych elementéw w tym znaczeniu,
ze stanowi podstawe legalnego uzywania danego oznaczenia w obrocie go-
spodarczym. Nie jest réwniez trafny poglad, ze udzielenie licencji na uzy-
wanie znaku stanowi dowdd na istnienie pozytywnych elementéw w pra-
wie z rejestracji znaku towarowego. W krajowej nauce prawa wystepuja
dwa ujecia charakteru umowy licencyjnej. S. Soltysidski i M. Kepiriski®
reprezentuja poglad, ze udzielenie licencii jest czynnoscia rozporzadzaja-
ca, poniewaz jej bezposrednim skutkiem jest obciazenie praw plynacych
z rejestracji znaku towarowego. Obciazenie polega na uchyleniu mozliwo-
$ci wystepowania z roszczeniami z tytulu naruszenia prawa z rejestracji
znaku na czas trwania umowy. Licencjobiorca uzyskuje prawo skuteczne
wobec licencjodawecy, a niekiedy takze wobec 0séb trzecich. B. Gawlik,
A. Kopff i]. Szwaja* stoja na stanowisku, ze czynnos$¢ udzielenia licencji

* Na ten temat: P. Schonherr, Zur Begriffsbildung. . ., s. T1.

*S. Sottysiaski, Licenge. .., s. 182—183; idem, Cynnosci rogporzadzajace. Priyezynek do analizy podsta-
wowych pojec eywilistyeznych, [w:] Rogprawy 3 prawa cywilnego, Warszawa 1985, s. 316-317; M. Kepinski,
Rozporzadzanie prawenm. . ., s. 119.

* B. Gawlik, Umowa. .., s. 95 i n; A. Kopff, [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, red. S. Grzy-
bowski, A. Kopff, Warszawa 1978, s. 254-256 oraz 295 i n.; J. Szwaja (PiP 1981, nr 11, s. 117-118)
w recenzji rozprawy M. Kepinskiego, Rozporzadzanie prawem. ..
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ma charakter zobowigzujaco-upowazniajacy. Licencjodawca zobowiazuje
si¢ do zaniechania wystgpowania z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa
z rejestracji 1 upowaznia licencjobiorce do uzywania znaku towarowego.
Do zajecia stanowiska w dyskutowanej kwestii nie jest konieczna pogle-
biona analiza obydwu koncepcji charakteru umowy licencyjnej. Na grun-
cie kazdej z nich czynno$¢ prawna udzielenia licencji nie obejmuje prze-
niesienia prawa uzywania znaku towarowego 1 dlatego nie jest dowodem
na istnienie pozytywnych elementéw w prawie z rejestracii.

Zréznicowanie zakresow dozwolonych zachowan podmiotu praw z reje-
stracji (art. 13) 1 zakazanych zachowan oséb trzecich (art. 19) prowadzi nato-
miast do wniosku, ze decyzja o rejestracji znaku statuuje podmiotowe prawo
uzywania zarejestrowanego znaku dla towaréw objetych rejestracja. Jezeli oso-
ba A uzyskala rejestracj¢ znaku ,,Alfa” dla konserw owocowych, to moze wy-
stepowac z roszczeniami z art. 20 w razie bezprawnego uzywania przez osobe
trzecig znaku ,,Alfa” lub oznaczen podobnych dla konserw owocowych lub
towarow tego samego rodzaju. Jednakze podmiotowe prawo uzywania znaku
osoby A dotyczy tylko znaku ,,Alfa” i konserw owocowych. Nie przystugu-
je jej natomiast prawo uzywania znaku ,,Alfa” dla towaréw podobnych do
konserw owocowych, jak réowniez znaku podobnego do ,,Alfa” dla konserw
owocowych lub towaréw podobnych. Najczegsciej w praktyce nic nie stoi na
przeszkodzie takiemu uzywaniu. Nie jest to jednak wykonywanie prawa pod-
miotowego, lecz zachowanie prawnie obojetne wynikajace z dopuszczenia do
obrotu niezarejestrowanych znakéw towarowych. Dlatego tez osoba B moze
zakaza¢ osobie A uzywania znaku ,,Alfa” dla sokéw owocowych, jezeli zare-
jestrowala na swoja rzecz w UP znak ,,Beta” (podobny do ,,Alfa”) dla piwa
(nalezy do tego samego rodzaju co soki owocowe). Oczywiscie osoba A moze
réwniez zakaza¢ osobie B uzywania znaku ,,Alfa” dla sokéw owocowych. Za-
chodzi zatem przypadek przecigcia si¢ zakresow praw zakazowych obydwu
praw z rejestracji znaku towarowego.

Teza o kreowaniu pozytywnego prawa podmiotowego przez decyzje
o rejestracji znaku znajduje wreszcie oparcie w stwierdzeniu, ze ten akt
administracyjny przeksztalca prawnie obojetna moznos$é postepowania
w prawnie donioste zachowanie®’.

Tradycyjnie zespot uprawnien polegajacych na bezposrednim oddzia-
tywaniu na przedmiot niematerialny okresla si¢ terminem ,,korzystanie”.
Przepis art. 13 uzywa okreslenia ,,uzywanie” znaku towarowego. Powsta-
je pytanie, czy termin ten zostal uzyty poprawnie. Przystepujac do roz-
wazenia tej kwestii, nalezy odrézni¢ dwa aspekty korzystania ze znaku

¥ 'Tak trafnie: R. Blum, M. Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht. Kommentar, t. 1, Bern 1975, s. 389.
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towarowego jako dobra niematerialnego: korzystanie w znaczeniu eko-
nomicznym (komercjalizacja warto$ci wymiennej znaku) oraz korzystanie
jako nazwa zespotu czynnosci okreslanych w art. 13 (korzystanie w zna-
czeniu funkcjonalnym). Znak towarowy wywoluje dwa rodzaje asocjacji
konsumentéw stosownie do wyobrazen, jakie ucielesnienia: sam obraz to-
waru lub tez dodatkowe przekonanie o korzystnych cechach tego towaru
w stosunku do produktéw innego rodzaju. Jezeli znak nie budzi skojarzen
drugiego rodzaju, to nakladanie oznaczenia na towar i wprowadzenie tak
oznaczonego towaru do obrotu — od strony ekonomicznej — nie stanowi za-
wlaszczenia wartosci wymiennej znaku, chociaz takze taki znak jest dobrem
ekonomicznym®. Nie jest to zatem w aspekcie ekonomicznym korzystanie
ze znaku towarowego. W przypadku tych wszystkich znakéw, ktére stymu-
luja popyt na towary, nakladanie znaku na towary i wprowadzenie ich do
obrotu z gospodarczego punktu widzenia jest aktem zawlaszczenia wartosci
wymiennej znaku — skupionej w znaku renomy. Zachodzi zatem przypadek
korzystania ze znaku towarowego. Niezaleznie od rodzaju znakow naklada-
nie oznaczen na dokumenty handlowe oraz wprowadzenie ich do obrotu,
jak réwniez reklama nie stanowia w ekonomicznym aspekcie zawlaszcze-
nia warto$ci wymiennej znaku. Jest to tylko przygotowanie do korzystania
z dobra niematerialnego, co nastepuje dopiero z chwila przeniesienia pra-
wa do dysponowania towarem na osobe trzeciag. Wykonywanie czynnosci
opisanych w art. 13 funkcjonalnie polega w kazdym przypadku na
korzystaniu z dobra niematerialnego. Korzystanie znajduje bowiem wyraz
w wywolywaniu w §wiadomosci osoby postrzegajacej okreslonego zespo-
tu wyobrazen, obrazu towaru i ewentualnie dodatkowo innych skojarzen.
7. powyzszego wynika, ze termin ,,korzystanie” oddawalby lepiej charakter
znaku jako dobra niematerialnego. O pewnych watpliwosciach ustawodawcy
co do poprawnosci terminologii §wiadczy rowniez art. 24 u.z.t., w ktorym
mowi si¢ o ,,korzystaniu ze znaku powszechnie znanego”. Termin ,,uzy-
wanie” jest poprawny w odniesieniu do oznaczenia i konkretnego egzem-
plarza towaru jako nosnika dobra niematerialnego — znaku towarowego.

W doktrynie praw na dobrach niematerialnych uzywa si¢ bardzo czesto
terminéw ,,prawa wylaczne” lub ,,prawo wylacznosci” w celu podkresle-
nia charakteru praw z patentu, autorskich praw majatkowych, prawa z re-
jestracji wzoru zdobniczego i prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa
do znaku towarowego)®. Niekiedy nawet tych dwu terminéw uzywa sie

* Por. na ten temat § 2 niniejszego rozdziatu.
¥ Na przyklad: S. Soltysitiski, Charakter praw wynalazey, Poznad 1967, s. 63, 67 i n.; M. Pozniak-
-Niedzielska, Wzory zdobnicze. . ., s. 111,115,116 i n.; A. Kepinski, Rozporgadzanie prawem. . ., s. 42,118 i n.
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jako synoniméw poszczegdlnych podmiotowych praw na dobrach niema-
terialnych. Zwraca jednak uwage fakt, ze autorzy ogdlnocywilistycznych
opracowan nie postuguja si¢ tymi terminami®. Nasuwa si¢ zatem pytanie,
czy wylaczno$¢ korzystania z dobra niematerialnego stanowi, w odréznie-
niu od innego typu praw podmiotowych (np. niektérych podmiotowych
praw rzeczowych), jakas szczegdlna ceche praw na dobrach niematerial-
nych, w tym prawa z rejestracji znaku towarowego’'.

Analiz¢ tego zagadnienia rozpoczynam od przedstawienia okreslo-
nych cech prawa wlasnosci. Skuteczno$¢ erga omnes — w rozumieniu wyzej
przyjetym — jest cechg prawna wiasnosci polegajaca na wylaczeniu oséb
trzecich od ingerencji w przedmiot tego prawa. Wylaczenie to jest row-
noznaczne z przyznaniem podmiotowi tego prawa uprawnien wylacz-
nych w stosunku do okreslonej rzeczy lub nieruchomosci. Z punktu wi-
dzenia oséb trzecich (z zewnatrz) prawo wlasnosci stanowi zus excludends,
natomiast ze stanowiska uprawnionego (wewnatrz) jest to zus exclusivum.
Ustanowienie w konkretnym przypadku ograniczonego prawa rzeczowe-
go (np. uzytkowania) zawiesza skuteczno$¢ uprawnien wiasdciciela wobec
podmiotu tego prawa i tym samym pozbawia je wylacznego charakteru.
Koniecznym warunkiem wylacznosci korzystania z rzeczy jest zatem — na
tle konkretnego stosunku prawnego — skuteczno$¢ erga ommnes uprawnien
wlasciciela. Doda¢ mozna réwniez, ze nie ma stanéw posrednich miedzy
wylacznoscia korzystania a jej brakiem, logicznie jest wykluczona wylacz-
nos¢ ograniczona. Prawo z rejestracji znaku towarowego wedlug modelu
idealnego zawartego w przepisach prawa jest pozbawione skutecznosci
wobec klasy podmiotéow okreslonej w art. 31 w.z.t. De lege lata zostata do-
puszczone sytuacja, ze dwa, a nawet wiecej odrebnych podmiotéw moze
korzysta¢ z jednego i tego samego dobra niematerialnego (znaku towaro-
wego), czyli uzywac zbieznych oznaczen dla towaréw tego samego rodza-
ju. Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego instytucji niewzruszalno-
$ci prawa z rejestracji jest wigc rownoznaczne z pozbawieniem idealnego
modelu tego prawa cechy wylacznosci korzystania. Poniewaz tylko w wy-
jatkowych przypadkach na podstawie art. 31 u.z.t. beda istnie¢ obok sie-
bie odrebne prawa podmiotowe, to przyjaé trzeba, ze na tle konkretnych
stosunkéw prawnych prawo z rejestracji zawiera¢ bedzie wylaczne upraw-
nienia wzgledem znaku towarowego. Innymi stowy, skutecznos¢ erga omnes
w konkretnej sytuacji podmiotu tego prawa oznacza, ze jest on wylacz-
nie uprawniony do uzywania znaku (nosnika znaku towarowego). Kazde

% Na przyklad: A. Woltet, Prawo ¢ywilne. . .; Z.. Radwatiski, Zarys. ..
S'W ujeciu prezentowanym w § 1 niniejszego rozdziatu.
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zezwolenie na uzywanie zarejestrowanego znaku pozbawia uprawnionego
z tytulu rejestracji wylacznosci wobec znaku. Skutkiem decyzji UP o re-
jestracji jest powstanie prawa podmiotowego, w sklad ktérego wchodza
dwa rodzaje uprawnien o zréznicowanym zakresie. Wylacznos¢ jest cecha
pozytywnych uprawnien i charakteryzuje prawo uzywania zarejestrowane-
go oznaczenia dla towaréw objetych rejestracja. W uznaniu wylacznego
charakteru prawa uzywania nie jest przeszkoda fakt, ze prawo to dotyczy
tylko uzywania znaku w okreslony sposéb (w celu odréznienia towaréw
na podstawie ich pochodzenia) w obrocie gospodarczym. Dla stwierdze-
nia wylacznosci nie jest konieczne catkowite podporzadkowanie znaku
towarowego okreslonej osobie, lecz wystarczy, ze w zakresie okreslonym
w art. 13 jedynie dany podmiot jest uprawniony do podejmowania okre-
slonych dziatan.

Powyzsze uwagi prowadza do pytania, czy trafnie ustawodawca uksztal-
towal prawo z rejestracji jako prawo pozbawione wylacznosci w idealnym
modelu regulacji, a dopuscil powstanie wylacznych uprawnien tylko na tle
konkretnych stosunkéw. Przede wszystkim trzeba zauwazy¢, ze uksztatto-
wanie niektorych praw jako bezwzglednych jest podyktowane konieczno-
$cig ekonomiczna (np. wlasnosc), a innych wzgledami celowosci, ktore sa
wyrazem pogladéw ustawodawcy (np. najem lokalu — art. 690 k.c.)*>. Do
drugiej grupy obok takich praw podmiotowych, jak patent, prawo z reje-
stracji wzoru zdobniczego, nalezy réwniez prawo z rejestracji znaku to-
warowego. Nie ma nadrzednych racji, ktére nakazywalyby chroni¢ znak,
1 to w formie prawa wylacznego korzystania. Prawo z rejestracji znaku
jest jedynie srodkiem realizacji polityki gospodarczej panistwa. Dlatego tez
ustawodawca moze dowolnie ksztattowaé tresé i zakres tego prawa™. Jezeli
jednak ma to by¢ skuteczny $rodek w procesie realizacji polityki gospo-
darczej, to prawo z rejestracji znaku powinno by¢ dostatecznie atrakcyjne
z punktu widzenia oséb prowadzacych dziatalnosé¢ gospodarcza. Pozba-
wienie wylacznosci w idealnym modelu regulacji nie ma praktycznego
znaczenia, a istotne jest, ze na tle konkretnych stosunkéw powstanie pra-
wo wylacznego uzywania znaku towarowego. Jest to dostatecznie silny
$rodek ochrony znakéw towarowych w obrocie gospodarczym.

Nalezy podkresli¢, ze znak towarowy jest majatkowym dobrem nie-
materialnym i dlatego przystugujace wzgledem niego uprawnienia maja

32Zob. J. Ignatowicz, Prawo. .., s. 25 oraz R. Skubisz, Problen 3gloszen 3 réwnym pierwszeristwen, [w:] Prace
g gakresu ochrony wynalazezose, ZH U] PWOWI, nr 18, s. 79.

33 R. Skubisz, Problem 3gloszer. .. Na gradacje stopni wylacznosci w prawach na dobrach niematetial-
nych zwrécil réwniez uwage S. Soltysinski, Are Trade Secrets Property 1IC, 1986, s. 347—348.



220 ROZDZIAL V. KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO

charakter majatkowy. Poniewaz wspélczesnie prezentowany jest rowniez
poglad™, ze znak towarowy jako dobro osobiste jest przedmiotem praw
osobistych, wypada wskaza¢ cechy uzasadniajace kwalifikacj¢ prawa z reje-
stracji znaku do klasy praw majatkowych. Fakt, Ze prawo to posiada wartos¢
majatkowa oraz moze by¢ przedmiotem obrotu prawnego, nie przesadza
o koniecznodci jego usytuowania wérdd praw majatkowych. Prawa osobiste
moga rowniez uzyskiwac znaczng wartos¢ rynkowa 1 by¢ w ograniczonym
stopniu przedmiotem rozporzadzania®. Ponadto, kryteria podzialu praw
na majatkowe i1 osobiste zawodza w wielu sytuacjach, poniewaz pojawita
si¢ pewna grupa uprawnieri o charakterze mieszanym®. W dyskutowanym
przypadku wystarczy jednak tradycyjne kryterium przewazajacego interesu
majatkowego badz osobistego. Jak juz bowiem wielokrotnie podkreslano,
znak towarowy jest zwigzkiem oznaczenia i towaru obejmujacym ogol wy-
obrazen klientéw o towarze. Przekazuje wigc w pierwszej kolejnosci
informacj¢ o produktach opatrzonych danym oznaczeniem i dlatego stuzy
realizacji interesow majatkowych osoby, ktora korzysta z niego w obrocie
gospodarczym. Nalezaloby uzna¢ znak za dobro osobiste w sytuacii, gdy-
by poprzez wskazanie na podmiot prowadzacy przedsiebiorstwo umozli-
wial on identyfikacje na rynku osoby fizycznej lub prawnej. Znak wyréznia
jednak bezposrednio towar, a jedynie posrednio informuje o osobie pro-
wadzacej przedsigbiorstwo, z ktérego pochodza wyroby z tym znakiem.
Posrednio informuje, ze wszystkie towary oznaczone tym oznaczeniem
zostaly wytworzone, oznaczone lub wprowadzone do obrotu przez jedna
1 t¢ samg osobg lub przez kilka 0séb pozostajacych ze sobg w zwigzkach
istotnych dla towaru z tym oznaczeniem. Brak bezposredniej imiennej in-
formacji o osobie prowadzacej przedsi¢biorstwo wylacza mozliwos$¢ kwa-
lifikacji prawa do znaku towarowego do klasy uprawnien niemajatkowych.
Jezeli jednak w charakterze znaku towarowego (znak firmowy) uzyto na-
zwiska lub nazwy osoby prowadzacej przedsigbiorstwo, to mamy do czy-
nienia z prawem o charakterze mieszanym, osobisto-majatkowym®’. Znak
bowiem, odrézniajac towary, jednoczesnie wskazuje imiennie na osobg fi-
zyczna lub prawna. Konsekwencja uznania w tym przypadku mieszanego

> ]. Koczanowski, Zakres i srodki ochrony débr osobistych oséb prawnyeh, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona
w polskim prawie cywilnym, Wroctaw 1986, s. 283.

% S. Sottysiaski, Dysponowanie antorskini uprawnieniani osobistymi, [w:] Prace 3 prawa cywilnego. Wydano dla
uczezenia pracy nankowel prof. |. Pigtkowskiego, Wroctaw 1985, s. 46 1 n. i cyt. tam literatura. Poglad ten
zostal zaakceptowany réwniez przez Z. Radwaniskiego, Prace 3 prawa cywilnego. . ., PiP 1986, nr 7, s. 107.
% Pot. blizej: S. Sottysiniski, op. ¢iz., s. 44.

37 Stanowisko to jest powszechnie reprezentowane w nauce prawa RFN. Pot. np. A. Baumbach, V. He-
fermehl, gp. cit., s. 78; H. Hubmann, Gewerblicher. . ., s. 53.
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charakteru prawa z rejestracji jest pytanie o dopuszczalno$¢ stosowania
przepisow art. 23 1 24 k.c. Jak si¢ wydaje, nalezy w tej sytuacji dopusci¢
taka mozliwos$é. Scisle biorac, nie bedzie to jednak przypadek ochrony
znaku towarowego, lecz w pierwszym rzadzie nazwiska lub nazwy osoby
prawnej, ktore sa zbiezne ze znakami towarowymi. Znak towarowy skta-
dajacy si¢ z nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej podlega
wtedy jedynie posrednio ochronie wynikajacej z art. 23 i1 24 k.c. Posredni
charakter ochrony sprawia, ze nie znajduje zastosowania w tym przypadku
art. 19 u.z.t., ktéry ustanawia zamknieta list¢ roszczen przewidzianych na
wypadek naruszenia prawa z rejestracii.

§ 4. Prawo z rejestracji znaku towarowego a koncepcja
wlasnos$ci znaku towarowego

Atrakcyjna intelektualnie wydaje si¢ by¢ koncepcja, w mysl ktorej o kwa-
lifikacji prawa podmiotowego jako wlasnosci powinien rozstrzygac jego
przedmiot pojmowany nie materialnie, lecz funkcjonalnie jako wyodrebnio-
na sfera dziatania (korzystania) wzgledem jakiegokolwiek dobra™. Traktujac
wlasno$¢ rzeczy jako model, nalezatoby uzna¢ za prawo wlasnosci kazde
majatkowe prawo podmiotowe, z ktérego wynika wzgledem dowolnego
dobra materialnego lub niematerialnego ten sam zakres mocy prawnej,
jaki przepisy prawne przyznaja wobec rzeczy”. Najogélniej méwiac, pra-
wo wlasnosci — z pomini¢ciem przedmiotu — charakteryzuja nastgpujace
cechy: wzglednie najpelniejszy zakres moznosci postgpowania w stosunku
przyporzadkowanego dobra oraz bezwzgledny charakter. Jezeli pominie
si¢ nature przedmiotu prawa, to wszystkie prawa na dobrach niematerial-
nych nalezaloby uzna¢ za prawa wlasnosci na tych dobrach. Z patentu,
z prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, autorskich praw majatkowych,
jak rowniez z prawa z rejestracji znaku towarowego wynika bezspornie
relatywnie najpelniejszy zakres moznosci eksploatacji okreslonych niema-
terialnych przedmiotéw. Nie budzi rowniez watpliwosci fakt skutecznosci
ergo ommes wszystkich praw na dobrach niematerialnych.

Powyzsza koncepcja wlasnosci na dobrach niematerialnych najlatwiej mo-
glaby by¢ przyjeta w systemie prawa anglosaskiego, ktore nie jest skrepowane
normatywnym rozumieniem rzeczy. I tak, przez rzeczy rozumie si¢ w doktry-
nie anglosaskiej” m.in. grunty, ruchomosci inne niz pieniadze, wierzytelnosci

8. Pariko, O prawie wiasnosci i jego wspdlezesnyeh funkgach, Katowice 1984, s. 40.

* A. Agopszowicz, Wlasnosé wid (Jgf istota i charakter prawny), [w:| Prace 3 3akresu prawa eywilnego i praw
na dobrach niematerialnych, ZN U] PWOWTI, nr 1, s. 30.

% H. Lawson, Introduction to the Law of Property, Oxford 1958, s. 19 i n.
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oraz wynalazki, utwory prawnoautorskie. Trudno si¢ zatem dziwié, ze w Ste-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii gloszono poglady, ze prawo do znaku
towarowego jest w pewnym sensie rownoznaczne z wlasnoscia znaku towa-
rowego. Orzecznictwo amerykanskie akcentowalo wyraznie to stanowisko
w ubieglym wieku®. Na poczatku stulecia wiele sadéw opowiedziato si¢ za
doktryna Holmsa-Henda, w mysl ktérej znak towarowy jest jedynie symbolem
renomy (goodwil)) przedsigbiorstwa osoby uzywajacej danego znaku. Prawo do
znaku nie moze by¢ uznane za wlasciwe prawo wlasnosci, poniewaz dotyczy
ono tylko oznaczenia informujacego o pochodzeniu towaru. Z prawa do zna-
ku wynika tylko mozno$¢ wystapienia wobec osoby trzeciej w razie bezpraw-
nego uzywania oznaczenia, ktére wywoluje niebezpieczefstwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw co do pochodzenia towaru®. Stanowisko to zaakceptowala
réwniez doktryna prawa®. Jak si¢ wydaje, wspolczesnie w nauce jedynie
R. Callmann broni tezy, ze prawo do znaku towarowego jest prawem wia-
snosci na dobru niematerialnym. Twierdzi on, ze brak samodzielnosci znaku
towarowego w stosunku do przedsigbiorstwa oraz istnienie granic prawa do
znaku nie przeszkadza kwalifikowaniu tego prawa jako wlasnosci, poniewaz
prawu wlasnosci jako takiemu nie s3 réwniez obce ograniczenia®.

W prawie francuskim réwniez ma miejsce szerokie rozumienie poje-
cia rzeczy®. Kodeks Napoleona odréznia rzecz od szerzej rozumianego
dobra, ktére dzieli na ruchome i nieruchome, lecz nie precyzuje samego
pojecia rzeczy. Dlatego tez, jak mozna sadzi¢, w my$l uje¢ francuskich
prawo wlasnosci moze przystugiwac zaréwno wzgledem przedmiotu ma-
terialnego, jak i niematerialnego. Nauka prawa i orzecznictwo we Francji
sg zgodne co do tego, ze prawo do znaku towarowego jest prawem rze-
czowym, ktére ma wszelkie cechy prawa wlasnosci®. Niekiedy okresla sie
blizej to prawo jako wlasnosé na dobru niematerialnym®. Réwniez we

61 Sedzia Cottenham w r. 1932 w sprawie Millington v. Fox (cyt. wedlug R. Callmann, The Law
of Unfair Competition, Trademarks and Mongpolies, t. 111, Mundelein 1967, § 66.3) méwi o prawie
wlasnosci; sedzia Blackburn w r. 1882 w sprawie Hall v. Barrows (wedlug R. Callmann, The Law. ..,
§ 66.3) stwierdzil, ze ,,znaki towarowe i nazwy handlowe sq w pewnym znaczeniu wlasnoscia”.

%2 Na temat R. Callmann, The Law..., § 66.3 i cyt. tam obszernie orzecznictwo.

% Na przyktad H. Nims, The Law..., t. 1, s. 520 i n.

¢ R. Callmann, The Law..., § 66.3; idem, Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA, GRUR
Int. 1969, s. 29 i n.

% Na przykiad: W. Padko, O prawie..., s. 37, Z. Zabitski, Wplyw pojecia r3eczy na ks3tattowanie sie
systemn prawa cywilnego, [w:| Prace 3 zakresn prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych, ZN U]
PWOWT, nr 1, s. 252.

% Na przyklad: P. Mathély, Le droit francais des signes distinctifs, Patis 1984, s. 537; J. Saint-Gal, Protection
et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale, Paris 1972, A% orzeczenie sadu kasacyjnego z dn.
18.12.1961 r., Ann. 1962, s. 194.

7 A. Chavanne, J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Patis 1976, s. 349.
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Wiloszech ustawodawstwo postuguje si¢ bardzo szerokim pojeciem rze-
czy. Prawdopodobnie dlatego dominujacy w nauce poglad przyjmuje, ze
prawo do znaku towarowego stanowi prawo wiasnosci na dobru niemate-
rialnym®. Stanowisko to jest szczegdlnie mocno zaznaczone w orzecznic-
twie®. Nalezy jednak podkresli¢, ze — w odréznieniu od francuskiej nauki
prawa 1 orzecznictwa — we Wloszech sa gloszone poglady, w myél ktérych
opinie, ze znak towarowy jest dobrem niematerialnym, jest nie do przyje-
cia. Zwraca si¢ rowniez uwagg, ze prawo do znaku nie ma dostatecznej
autonomii niezbednej do uznania go za wlasnosé’.

Przeciwne stanowisko — w stosunku do regulacji anglosaskiej oraz roman-
skiej — zajmuje kodeks cywilny REN, ktory ogranicza pojecie rzeczy jedynie do
przedmiotéw zmystowych™. Konsekwentnie tez przepisy tego kodeksu wiaza
wlasnos¢ z przedmiotami materialnymi. To stanowisko niemieckiego kodeksu
cywilnego jest w moim przekonaniu jedna z gléwnych przyczyn wystapienia
przez J. Kohlera™ przeciw dominujacej w ostatnim ¢wieréwieczu ubieglego
wieku, wywodzacej si¢ z kregéw francuskiej kultury prawniczej koncepciji
wlasnosci wynalazkéw, utworéw literackich itd. J. Kohler podzielit prawa na
przedmiotach niezmystowych na dwie grupy: prawa na dobrach niematerial-
nych oraz prawa osobistosci. Do pierwszych zaliczyt prawa autorskie, patent,
prawa z rejestracji wzoru uzytkowego oraz wzoru zdobniczego, W drugiej ka-
tegorii umiescil m.in. prawo do nazwy przedsiebiorstwa oraz prawo do znaku
towarowego. Autor ten uwazal, ze w znaku towarowym ujawnia si¢ osobo-
wos$¢ uprawnionego, ktory prowadzi dzialalnosé gospodarcza™. Teza Koh-
lera dotyczaca znaku towarowego zostala poczatkowo niemal powszechnie
zaakceptowana w nauce prawa i orzecznictwie. Z czasem jednak orzecznic-
two uznato argumenty przeciwnikéw tej koncepcji”. Wspdlezesnie w nauce

8 P, Ciont, Natura Giurdica del Marchio, Richiani di dottrina ed otientamenti gintisprudenziali degli
ultimi vent’anni Riv. Dir. Ind. 1977, nr 2, s. 160, a zwlaszcza s. 163; T. Ascarelli, Teoria della concor-
renza. .., s. 317 i n.; R. Gugliemetti, I/ marchio oggetto e contenuto, Milano 1968, s. 80 1 n.

% Na przyklad: orzeczenie sadu kasacyjnego z dn. 21.10.1965 r., Riv. Dir. Ind. 1965, nr 2, s. 198;
z dn. 3.10.1968 r., Riv. Dir. Ind. 1968, nr 2, s. 161.

7 Jak si¢ wydaje, to stanowisko opiera si¢ na stwierdzeniu, ze znak towarowy nie posiada cech wia-
$ciwych dobru w znaczeniu ekonomicznym i prawnym. Por. w szczegdlnosci: A. Vanzetti, Funktion
und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, s. 1851 n.

M M. Rotondi, Diritto industrialle, Padova 1965, s. 113 i n.

72 Zob. z polskiej literatury m.in. Z. Zabitiski, Wphmw pojecia. .., s. 254.

3 J. Kohlet, Deutsches Patentrecht, Miinchen—Strassburg 1888.

™ 1. Kohlet, Warenzeichenrecht, Minchen—Leipzig 1910, s. 62 i n.

> Od orzeczenia Sadu Rzeszy z dn. 20.09.1927 r. — RGZ 118, s. 81, w ktorym po raz pierwszy wypo-
wiedziano poglad, ze prawo do znaku towarowego jest prawem na dobru niematerialnym. Poglad ten
jest reprezentowany w orzecznictwie takze wspdlczesnie. Por. np. orzeczenie Sadu Najwyzszego RPB
z dn. 26.02.1960 r., GRUR 1960, s. 490; orzeczenie z dn. 11.05.1966 r., GRUR 19606, s. 499.
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zachodnioniemieckiej przewaza poglad, Zze prawo do znaku towarowego jest
prawem na dobru niematerialnym’. Orzecznictwo uznalo to prawo za wia-
snos$¢ w znaczeniu konstytucyjnym, ktéra obejmuje obok wlasnosci prawno-
rzeczowej m.in. takze prawa na dobrach niematerialnych”. Niekt6rzy autorzy,
nazywajac wlasnoscig prawo do znaku towarowego jako wyodrebniony typ
cywilnego prawa podmiotowego, podkreslaja rownoczesnie glebokie réznice
miedzy natura rzeczy i dobra niematerialnego™.

W systemie prawa polskiego przedmiotem wlasnosci moga by¢ tylko
rzeczy (art. 140 k.c.) rozumiane jako przedmioty materialne (art. 45 k.c.).
Dobra niematerialne, w tym znak towarowy, nie sa przedmiotami mate-
rialnymi i dlatego patent, autorskie prawa majatkowe, prawa z rejestracji
wzoru uzytkowego i wzoru zdobniczego, jak réwniez prawo do oznaczen
wyrézniajacych nie moga by¢ uznane za prawo wlasnosci w znaczeniu przy-
jetym w kodeksie cywilnym. Ustawodawca, opierajac si¢ na waskim (ma-
terialnym) rozumieniu rzeczy, odrzucil zatem koncepcj¢ zawartg w art. 1
miedzywojennego projektu prawa rzeczowego, ktéry ze przedmiotem praw
rzeczowych sq rzeczy 1 inne dobra majatkowe, jak utwory chronione przez
prawo autorskie, patenty na wynalazki, zarejestrowane wzory, przedsigbior-
stwa, prawa majatkowe, prad elektryczny i inne postacie enetgii”. De lege lata
prawo wilasnosci polega na korzystaniu i rozporzadzaniu rzecza. Prawa na
dobrach niematerialnych stanowia osobny, wyodrebniony typ majatkowego
prawa podmiotowego. Mozna je zaliczy¢ do mienia (art. 44 k.c.) obok wta-
snosci wierzytelnosci 1 wszystkich pozostatych praw majatkowych. Termin
»mienie” w rozumieniu kodeksu cywilnego jest synonimem ,,wlasnosci”
w znaczeniu konstytucyjnym.

Obecnie trwajg prace, ktore maja na celu nowelizacj¢ Kodeksu cywil-
nego. Powstaje pytanie, czy aktualnie obowiazujace rozumienie rzeczy
jako przedmiotu wlasnosci powinno by¢ nadal zachowane, czy tez nalezy
je rozszerzy¢ na dobra niematerialne. Skutkiem byloby uznanie za wla-
sno$¢ w rozumieniu kodeksu wszystkich bezwzglednych praw majatko-
wych, z ktérych wynika moznos$¢ korzystania z dobra niematerialnego.

76 Na przyklad: A. Baumbach, W. Hefermbhl, gp. ¢iz., s. 17; H. Hubmann, Gewerblicher. . ., s. 53; R. Schrei-
net, Die Dienstleistungsmarke, s. 200.

7 Por. na ten temat obszernie: A. Krieget, Das Warengeichen als Eigentum im Sinne des Art. 14 des Grund-
geserzes, GRUR 1980, s. 335 i n. oraz N. Ipsen, Inhalt und Grengen gemeinschaftlicher Einwirkungen anf die
Marke als Ejgentum, [w:| Nationaler Markenschutz und freier Warenverkebr in der Europaischen Gemeinschaft,
Munchen 1979, s. 166 i n.

8 Tak: A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, s. 45 i n. Por. rowniez: J. Szwaja w recenzji A. Trollera, Imma-
terialgiiterrecht, s. 119.

" Cyt. za E. Zoll, Przedpiiot praw ryeczowych, ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938, nr 3, s. 203.
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Pozwalaloby to niewatpliwie przenosi¢ niektére unormowania dotyczace
realizacji oraz ochrony wlasnosci rzeczy na prawa na dobrach niematerial-
nych. S. Grzybowski, jak si¢ wydaje, nie wykluczyl zasadnosci wskazanej
modyfikacji przepiséw kodeksu cywilnego®. W literaturze wypowiedziano
si¢ rOéwniez przeciw rozwinigciu pojecia wlasnosci®. Jednakze general-
nie kwestia ta nie znalazta wickszego oddzwicku w literaturze. Pomijajac
ogodlny problem rozwinigcia pojecia rzeczy i prawa wlasnosci, stanowczo
twierdze, Zze nie ma takiej potrzeby w odniesieniu do dobr niematerialnych
1 odpowiednich praw podmiotowych. W moim przekonaniu mozna stoso-
wac zasadg per analogiam w kwestiach nieuregulowanych w ustawach szcze-
goélnych odnoszacych si¢ do poszczegdlnych praw na dobrach niemate-
rialnych tych przepiséw Kodeksu cywilnego, ktére regulujg wykonywanie
oraz ochrong prawa wlasnosci. W odniesieniu do prawa z rejestracji znaku
towarowego nie istnieje problem przydatnosci przepiséw kodeksu doty-
czacych ochrony wlasnosci, poniewaz art. 19 u.z.t. jednoznacznie wylacza
mozliwos$¢ korzystania z innych roszczen niz wymienione w tej ustawie.
Nie mozna natomiast nie dostrzec przydatnosci przepiséw art. 1551 n. k.c.
do przenoszenia prawa z rejestracji znaku towarowego w sprawach nieure-
gulowanych w ustawie a 1985 r. Wydaje si¢ bowiem, ze wybierajac miedzy
art. 1551 n. k.c. oraz art. 509 i n. k.c. nalezy wskaza¢ raczej na pierwszy
zespol przepis6w®. W konsekwencji nabycie prawa z rejestracji od osoby
nieuprawnionej powinno by¢ rozpatrywane w $wietle art. 169 k.c.
Wymaga rowniez podkreslenia, ze we wszystkich rozwinigtych obcych
systemach, nawet jezeli nazywa si¢ prawo do znaku towarowego prawem
wlasnosci, podkresla si¢ odmienng nature tych dobr w poréwnaniu z przed-
miotami materialnymi i niezaleznie od nazwy prawa podmiotowego, kto-
rego uzywa si¢ na okreslenie prawa osoby uprawnionej z patentu, wzoru
uzytkowego itd., réznicuje si¢ sytuacje wlasciciela rzeczy 1 podmiotu prawa
na dobru niematerialnym®. Mozna nawet stwierdzi¢, ze przyjete w danym
systemie prawnym rozumienie rzeczy (waskie czy tez bardzo szerokie) i od-
powiednio zakresu prawa wlasnosci nie ma widocznego wplywu na sposéb
realizacji 1 ochrony praw na dobrach niematerialnych. Stosowanie przepisow
per analogiam wiaze si¢ oczywiscie z wieloma trudnos$ciami interpretacyjnymi.
Dyskutowana zmiana przesadzalaby o samym fakcie stosowania przepisow

8°S. Grzybowski w recenzji (PiP 1973, nr 11, s. 117) ksiazki J. Wasilkowskiego, Pojecie wlasnosci we
wspdtezesnym prawie polskin, Warszawa 1972.

81 Ostatnio: T. Dybowski, tecenzja W. Patiko, O prawie. .., PiP 1987, nr 10, s. 161.

82 Tak rowniez: M. Pozniak-Niedzielska, Kodeks cywilny a prawo. .., s. 231-232.

8 A. Trollet, Immaterialgiiterrecht, s. 45 i n.
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dotyczacych wlasnosci, nie rozstrzygnelaby jednak jednoznacznie, ktore
przepisy kodeksu cywilnego i w jakim zakresie nalezy stosowac; w tej kwestii
konieczna bylaby interpretacja rownie trudna jak de lege lata.

Na koniec wypada zauwazy¢, ze termin ,,prawo na dobrach niemate-
rialnych” (np. prawo z rejestracji znaku towarowego) jest uzywany jako
nazwa prawa podmiotowego. Powstaje pytanie o nazwe calego zespotu
przepisow, ktore normuja powstanie, tres¢, zmiang, ustanie i ochrong pod-
miotowych praw na dobrach niematerialnych. Jak trafnie zwrécono uwage
w literaturze®, zaréwno konwencje migdzynarodowe, jak i pismiennictwo
anglo- 1 francuskojezyczne postuguje si¢ terminem ,,wilasnosc intelektu-
alna”. Natomiast w pismiennictwie niemieckim termin ten jest uzywany
raczej rzadko i korzysta si¢ z okreslen: wlasno$¢ przemystowa i prawo
autorskie. Ta rozbiezno$¢ w nazwie calej dziedziny prawa (w znaczeniu
przedmiotowym) wynika, w moim przekonaniu, ze zréznicowanego ujecia
rzeczy 1 wlasno$ci w systemie prawa danego kraju. Waskie ujecie rzeczy
oraz wlasnosci w przepisach polskiego Kodeksu cywilnego nakazuje raczej
unikanie okreslen ,,wlasnos¢ przemystowa”, ,,wlasnos¢ intelektualna”,
a zdaje si¢ wskazywac na prawo na dobrach niematerialnych (w znacze-
niu przedmiotowym). Jednak rozpowszechnianie w skali miedzynarodo-
wej terminu ,,wlasnos¢ intelektualna” przemawiatoby za tym okresleniem.
Z tego tez powodu, chociaz z pewnymi watpliwosciami wyzej zaznaczo-
nymi, opowiadam si¢ réwniez za tym terminem jako nazwa dla zespo-
tu przepiséw dotyczacych praw na dobrach niematerialnych. W ramach
wlasnosci intelektualnej nalezy wyrézni¢ oczywiscie prawo wynalazcze,
autorskie, wzoréw zdobniczych (przemyslowych), znakéw towarowych
1innych oznaczen wyrézniajacych.

8 1. Szwaja w recenzji A. Trollera, Immaterialgiiterrecht, s. 119.
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