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WSTEP

Wspolczesne warunki obrotu gospodarczego w ujeciu globalnym cechu-
je nadprodukcja dobr. Przewaga podazy nad popytem sprawia, Ze przed-
siebiorcy siegaja po coraz to nowsze i bardziej agresywne formy ekspansji
gospodarczej. Jednym z istotnych instrumentéw wspomagajacych zbyt
towardw i ustug jest sygnowanie ich oznaczeniami towarowymi i bu-
dowanie w ten sposob trwaltego zwigzku w $wiadomosci konsumenta
o zrédle pochodzenia towaru, a bardzo czesto takze okreslonych, pozy-
tywnych wyobrazen o tak oznaczonych towarach. Znak towarowy sta-
nowi wiec istotny wyrdznik wspomagajacy sprzedaz, a w konsekwencji
sukces handlowy przedsiebiorcy.

Teza o potrzebie ochrony znaku towarowego jako dobra prawnego w re-
aliach funkcjonowania gospodarki ma range aksjomatu. Zagadnieniem
otwartym natomiast pozostaje uksztaltowanie zakresu tej ochrony, a tak-
ze relacja, w jakiej oznaczenia towarowe powinny podlega¢ ochronie
karnoprawnej w stosunku do zakresu ochrony srodkami prawa admi-
nistracyjnego oraz prawa cywilnego. Analizie tego ostatniego problemu
jest poswiecona miedzy innymi niniejsza publikacja.

W dotychczasowych wypowiedziach w pi$miennictwie problematyka
ochrony karnoprawnej znakéw towarowych byla poruszana w niewiel-
kim zakresie. Zwracano uwage na aspekty empiryczne dokonywania
obrotu podrobionymi towarami, a takze poddawano analizie zakres
odpowiedzialnosci karnej przez pryzmat znamion czynu zabronionego
okreslonego w art. 305 p.w.p. Niniejsza publikacja zawiera odmienne
usytuowanie problemu.
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Jej celem jest dokonanie analizy zakresu ochrony karnoprawnej w re-
lacji do ustalonych obszaréw ochrony znaku towarowego w prawie cy-
wilnym. Stanowi to punkt wyjscia dla dalszych rozwazan, dotyczacych
adekwatnosci srodkow penalnych w zwalczaniu naruszen praw do zna-
ku towarowego, uzasadnienia ich utrzymania, a w dalszej czeéci, oceny
zasadnosci aktualnego stopnia ingerencji karnoprawnej w naruszenia
prawa ochronnego do znaku i koncowo koniecznosci zmian obecnego
ksztattu regul odpowiedzialnosci karnej.

Za zupelnie elementarne dla wlasciwego ustalenia zakresu odpowie-
dzialnoéci karnej autor uznal oméwienie zagadnien treéci i charakteru
prawa ochronnego na znak towarowy, a takze przestanek ograniczenia
skutecznos$ci prawa wylacznego do znaku, gdyZ majg one decydujace zna-
czenie dla okreslenia zachowan poddajacych sie¢ karnoprawnemu war-
to$ciowaniu. Réwnie donioste znaczenie dla dopuszczalnosci kreowania
odpowiedzialno$ci karnej maja normatywne konsekwencje wyczerpania
prawa podmiotowego. Szczegolng wage przywiagzano do wlasciwego in-
terpretowania stanow faktycznych, w kontekscie stwierdzenia przestanek
tej instytucji i potrzeby wlasciwej praktyki jej stosowania.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastapilo znaczace zwigkszenie ak-
tywnosci orzeczniczej Sadu Najwyzszego w odniesieniu do problema-
tyki karnej prawa wlasnosci przemystowej. Podyktowane to byto przede
wszystkim aktywnoscig stron inicjujacych postepowania kasacyjne,
a takze istniejacymi watpliwosciami interpretacyjnymi sadéw odwotaw-
czych, ktore w zwigzku z wylonieniem si¢ zagadnienia prawnego wyma-
gajacego zasadniczej wykladni ustawy, przekazywaly je do rozpoznania
Sadowi Najwyzszemu. Orzecznictwo to silnie oddziatywalo na sposob
interpretacji przepiséw prawa wlasnosci przemystowej i mialo znacza-
cy wplyw na ksztaltowanie granic represji karnej przewidzianej w usta-
wie. Z tych powodéw w publikacji zawarte zostaly liczne odniesienia
do pogladéw prawnych wyrazanych przez Sad Najwyzszy, a takze sady
powszechne oraz sadownictwo administracyjne.

W publikacji podjeto tez, z uwagi na znaczaca polaryzacje prezentowa-
nych w pi$miennictwie pogladéw, doniosty dla praktyki orzeczniczej
problem dopuszczalno$ci subsumowania pod norme prawa karnego
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naruszen unijnego znaku towarowego, na ktéry prawo udzielone zosta-
to przez EUIPO (European Union Intellectual Property Office — Urzad
Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej), uprzednio OHIM
(Office for Harmonization in the Internal Market — Urzad Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego).

Zastosowana metoda ustalania zakresu odpowiedzialnosci karnej na
tle rozbudowanej analizy instytucji prawa cywilnego byla swiadomym
zabiegiem metodologicznym, stuzacym za podstawe wnioskow de lege
lata i postulatow zmiany przepisdw, w kontekscie potrzeby zapewnienia
niezbednego poziomu ochrony prawnej uczestnikom obrotu gospodar-
czego, uzywajacym w dzialalnoséci oznaczen towarowych. Autor nie po-
przestal jednak na teoretycznoprawnym ujeciu zagadnien i przedstawit
w formule empirycznej spektrum najczesciej wystepujacych problemow
w stosowaniu przepisow karnych, zawierajac przy tym ich wlasng in-
terpretacje. Takie ujecie tematu zawiera koricowa czes¢ publikacji, na
ktora sklada si¢ rozdzial zawierajacy kazusy z pytaniami problemowymi
adresowanymi do Czytelnika. W zdecydowanej wiekszosci ich rozwig-
zanie jest mozliwe po uwaznej lekturze publikacji. W celu umozliwienia
autonomicznej analizy zaprezentowanych problemoéw przez Czytelnika
odpowiedzi do kazuséw wraz z poszerzonym omoéwieniem problemdow
w nich poruszanych zostaly wyodrebnione redakcyjnie. Dla lepszej
orientacji do kazdego z kazuséw dotaczono wyciag z przepiséw znajdu-
jacych zastosowanie przy jego rozwiazaniu.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktykow, sedziow,
prokuratorow, adwokatow, radcéw prawnych, Policji, Krajowej Admini-
stracji Skarbowej, zaréwno tych, ktdrzy zajmujg si¢ wskazang problema-
tyka relatywnie czgsto jak rzecznicy patentowi, jak i tych przedstawicieli
zawodow prawniczych, ktorzy incydentalnie staja przed problemem
oceny zasadno$ci zastosowania przepiséw karnych dotyczacych naru-
szenia prawa ochronnego do znaku towarowego.

Publikacja z uwagi na rozbudowana cze$¢ kazuistyczng stanowi przy-
datny instrument edukacji i weryfikacji wiedzy dla aplikantéw apli-
kacji prawniczych i aplikacji rzecznikéw patentowych z uwagi na
tozsamg metode sprawdzania wiedzy w trakcie egzaminéw koncowych
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dla kandydatéw do wykonywania tych zawodéw. Zaprezentowane w ka-
zusach zagadnienia stanowig element praktyki wymiaru sprawiedli-
wosci, organdw $cigania oraz wykonywania zawodu adwokata, radcy
prawnego, a takze rzecznika patentowego. Zaproponowane rozwigzania
kazuséw nawigzuja do tematyki publikacji, pozwalajac Czytelnikowi
na przesledzenie procesu stosowania prawa. Autor konstruujac czes¢
praktyczng publikacji, wykorzystal swoje diugoletnie do$wiadczenie
wykladowcy i egzaminatora na aplikacjach prawniczych, odnoszac si¢
do najczesciej wystepujacych oraz najbardziej doniostych problemdw
zwigzanych ze stosowaniem przepiséw karnych dotyczacych ochrony
znakow towarowych.



Czes¢ pierwsza

ZAGADNIENIA
TEORETYCZNO-PRAWNE



Rozdziat |

ZNAK TOWAROWY JAKO PRZEDMIOT
PRAWA OCHRONNEGO

1.1. Znak towarowy jako dobro niematerialne

Dobra materialne, jak i niematerialne okreslane sg facznie mianem ,,do-
bra prawnego”’. Przez ,dobro” nalezy rozumie¢ to wszystko, co moze
stuzy¢ ludziom jako przedmiot zabezpieczajacy ich potrzeby byto-
we i ze wzgledu na co uregulowane sg obowigzki i prawa podmiotéw
stosunkow cywilnoprawnych?. Dobra te co do zasady majg charakter
samoistny, a wiec mogg one stanowi¢ samodzielny przedmiot obrotu,
niezalezny od osoby, ktora je wytworzyta®. W nauce tradycyjnie dzieli si¢
je na materialne i niematerialne®.

Do débr materialnych, bedacych przedmiotami stosunkdw prawnych,
zalicza sie przede wszystkim rzeczy ruchome i nieruchomosci oraz
pienigdze i papiery warto$ciowe, kopaliny, wody, ciecze i gazy. Dobra
niematerialne stanowig natomiast w szczegélnosci utwory i przedmio-
ty praw pokrewnych, wynalazki i wzory uzytkowe, topografie ukladow

! M. Pozniak-Niedzielska, Wyniki prac badawczych jako dobro prawne, PiP 1986/9,
s. 74.

% S. Soltysinski, Charakter praw wynalazcy, Poznan 1967, s. 119.

* J. Kepinski, A. Nieweglowski, E. Nowinska, P. Podrecki [w:] System Prawa Handlo-
wego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, Warszawa 2015, s. 19.

¢ M. Kepinski, A. Nieweglowski, E. Nowiniska, P. Podrecki [w:] System Prawa Handlo-
wego, t. 3, s. 20 i przywolane tam pi$émiennictwo.
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scalonych, odmiany roélin, wzory przemystowe, znaki towarowe i ozna-
czenia geograficzne, a takze know-how.

W pismiennictwie prezentowane sa rozbiezne stanowiska w przedmio-
cie kwalifikacji rodzajéw débr z punktu widzenia ich niematerialnego
charakteru. W ujeciu zawezajacym pojecie dobra niematerialnego sto-
suje sie¢ wylacznie do tych wytwordéw intelektu, ktére odnosza sie do
wylacznych i bezwzglednych praw podmiotowych®. Okresla si¢ je mia-
nem ,,przedmiotéw niematerialnych” lub ,,niematerialnych débr inte-
lektualnych™. W nauce zwracano uwage, ze nie sposob zaakceptowac
sytuacji, w ktorej wszelkie wytwory dzialalnoéci intelektualnej podlega-
tyby tak daleko idgcej ochronie poprzez ustanowienie bezwzglednych
i wylacznych majatkowych praw podmiotowych, a tak zaawansowana
monopolizacja uprawnien prowadzitaby do zahamowania dziatalno-
$ci tworczej, artystycznej, naukowej, wynalazczej, a w efekcie rowniez
gospodarczej’.

W ujeciu mniej restrykcyjnym dla uznania danego dobra intelektual-
nego za dobro niematerialne nie jest konieczne przydanie mu ochro-
ny na podstawie prawa podmiotowego o charakterze bezwzglednym
i wylacznym. Wedtug takiej koncepcji jako dobra niematerialne na-
lezy traktowac te wszystkie przedmioty intelektualne, ktore mogg staé
sie przedmiotami prawa®. Przestankami koniecznymi i zarazem wy-
starczajacymi do uzyskania statusu dobra niematerialnego sa w tym
wypadku: mozliwo$¢ zindywidualizowania, wyodrebnienia tego
dobra spo$rod innych przedmiotéw o charakterze intelektualnym;
uzewnetrznienie (ustalenie lub materialne utrwalenie w sposéb umoz-
liwiajacy reprodukcje) oraz posiadanie wartosci handlowej’. W mysl
drugiego z przedstawionych pogladéw, dobrami niematerialnymi sa

° Tak m.in. A. Tischner, Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku
towarowego, Warszawa 2008, s. 25.

¢ M. Kepinski, A. Nieweglowski, E. Nowinska, P. Podrecki [w:] System Prawa Han-
dlowego, t. 3, s. 24.

7 B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNU]J 1974/3, s. 26.

& A. Nieweglowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa
2010, s. 136-137.

° A. Niewegtowski, Wyniki..., s. 137.
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wszystkie dobra, ktore mogg uzyskac status przedmiotu praw z zakresu
wlasnosci intelektualnej'.

W pismiennictwie' wyrazono takze stanowisko posrednie w stosunku
do wyrazonych wyzej, w my$l ktorego status prawny dobra wyznacza
réwniez istnienie jego prawnej ochrony. W konsekwencji niechronione
przedmioty niematerialne, wedlug wskazanej koncepcji, nie sg trakto-
wane jako dobra niematerialne, poniewaz nie sg one zarazem przedmio-
tami stosunkow prawnych. Jesli natomiast z danego dobra kazdy moze
korzysta¢ bez potrzeby zawierania umoéw i nie ma zadnych instrumen-
tow jego ochrony, nie jest to w ogole dobro chronione prawnie. Dobra
niematerialne sg natomiast rodzajem débr prawnych pozostajacych pod
ochrong prawa cywilnego.

Do débr niematerialnych zalicza si¢ przede wszystkim: utwory, przed-
mioty praw pokrewnych oraz dobra wlasnosci przemystowej (projekty
racjonalizatorskie, wynalazki, wzory uzytkowe, znaki towarowe i ozna-
czenia geograficzne, wzory przemystowe, topografie uktadéw scalo-
nych). Dobrami o charakterze niematerialnym sg réwniez bazy danych,
odmiany roslin oraz firma.

W odniesieniu do znaku towarowego w pismiennictwie zdecydowanie
dominuje stanowisko o niematerialnym charakterze tego dobra. Kwa-
lifikacja znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest jednak
absolutnie powszechna'2.

Dobra niematerialne okregla sie takze mianem dobr ,,intelektualnych’,
jednak kwalifikacja danego dobra jako intelektualnego, przy uwzgled-
nieniu wystepowania w nim pierwiastka tworczosci, sprawia, ze tylko
niektdre sposréd dobr niematerialnych majg charakter dobra intelek-
tualnego w tym znaczeniu. Efektem aktu tworczego sa niewatpliwie
utwory, wzory przemystowe, a takze wynalazki, wzory uzytkowe oraz

10 R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 57.

" M. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, s. 27.

12 Przegladu stanowisk wystepujacych w doktrynie dokonat M. Kepiniski, Rozporzg-
dzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznan 1979, s. 34 1 35.
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topografie ukltadéw scalonych. Wskazanego kryterium nie spetniaja
oznaczenia odrozniajace, w tym znaki towarowe. Znak towarowy, co
do zasady, nie stanowi efektu aktu tworczej kreacji. Dobdr okreslonego
symbolu nie stanowi dziatalnosci twérczej."* Decyduje o tym zbyt maly
tadunek cech indywidualnosci i oryginalnosci niezbednych dla uznania
wytworu za utwor w rozumieniu prawa autorskiego. Oczywiscie w wy-
padku ujawnienia si¢ w oznaczeniu elementéw twoérczych nie wylacza to
mozliwych sytuacji koegzystencji tych dobr. Oznaczenie moze wiec by¢
réwnocze$nie utworem i wtedy ma intelektualny charakter.

Istoty znaku towarowego nie stanowi tadunek intelektualny zwigzany
z jego stworzeniem, lecz sila skojarzenia, ktore oznaczenie wywotuje
w $wiadomosci odbiorcy™.

Znak towarowy jest przede wszystkim dobrem o znaczeniu funkcjo-
nalnym, pozwalajagcym przyporzadkowaé¢ w $§wiadomosci czlowieka
konkretne oznaczenie towarom lub ustugom w celu ich zindywiduali-
zowania na rynku®.

Tworczos¢ i wkiad intelektualny nie sg warunkiem kwalifikacji dane-
go przedmiotu jako znaku towarowego, nie sposdb uzna¢ go za dobro
intelektualne w przedstawianym znaczeniu. Uznanie znaku towarowe-
go za dobro niematerialne nastepuje nie z uwagi na jego intelektualny
charakter wynikajacy z tworczego charakteru, lecz ze wzgledu na to,
ze jego swoista cechg jest niematerialna natura poddajaca si¢ percepcji
czlowieka, ktora jest odrebna od nosnika materialnego. Odrebnos¢ ta
w wypadku znaku towarowego manifestuje si¢ bardzo silnie. W sposob
oczywisty nalezy bowiem odr6zni¢ prawo do znaku od prawa do rzeczy,
ktore mogg przystugiwac r6znym podmiotom. Znak towarowy dla uzna-
nia go za dobro niematerialne nie musi by¢ oryginalny, nie jest réwniez
wymagane kryterium nowosci. Brak tego ostatniego warunku prowadzi

13 U. Prominska [w:] U. Prominska, A. Nowicka, M. Pozniak-Niedzielska, H. Zakow-
ska-Henzler, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2005, s. 16-17 1 203.

14 1. Zelechowski, Glosa do wyroku Sqdu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2010 .,
IV CSK 359/09, OSP 2011/5, poz. 59.

1> Tak R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, s. 56-57.
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w praktyce do przenikania si¢ w obszarze wlasnosci przemystowej ozna-
czen towarowych i wzoréw przemystowych, dla ktérych kryterium no-
wosci jest prawnie donioste i ma charakter konstytutywny.

Znak towarowy jako dobro niematerialne zalicza si¢ do dobr wlasnosci
przemystowej. Ich znamienng cechg jest sformalizowany sposéb powsta-
nia praw podmiotowych do tych débr, wynikajacy w przypadku znakéw
towarowych z udzielenia prawa ochronnego. Samo ustalenie oznacze-
nia, nadanie mu charakterystycznej formy lub tresci, poddajacych sie¢
percepcji i wywolujgcych okreslony efekt u odbiorcy, nie kreuje jeszcze
znaku towarowego, jak ma to miejsce w odniesieniu do takich débr nie-
materialnych, jak utwory*®.

Istotna réznica miedzy znakiem towarowym jako dobrem niemate-
rialnym wlasno$ci przemystowej a utworami polega na opozycyjnosci
skutkéw ujawnienia wskazanych débr. Dla utworu, jego ujawnienie
jest momentem kreujacym rozpoczecie ochrony prawnej, natomiast
ujawnienie znaku towarowego takiego skutku nie wywoltuje. Wskaza-
ne roznice sg jeszcze bardziej wyrazne w odniesieniu do innych doébr
niematerialnych wlasnosci przemystowej. W wypadku zaréwno wzoru
przemystowego, jak i wynalazku, ich ujawnienie niweczy mozliwo$¢ uzy-
skania ochrony prawne;j.

Kolejna réznica miedzy znakiem towarowym a utworem polega na tym,
ze na gruncie prawa autorskiego mozliwa jest jednoczesna ochrona ta-
kiego samego utworu z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania twérczosci
réwnoleglej. W odniesieniu do oznaczen towarowych nie jest mozliwe
funkcjonowanie w obrocie prawnym dwoch takich samych oznaczen
realizujacych te sama funkcje konstytutywna. Eliminacji takiej sytuacji
stuza miedzy innymi przewidziane w Prawie wlasnoéci przemystowej
zasady ustalania pierwszenstwa w uzyskaniu prawa ochronnego.

Dobro niematerialne w postaci znaku towarowego podlega ochronie wy-
nikajacej z rejestracji w postaci zgloszonej przez uprawnionego. Forma

przedstawieniowa znaku, bez wzgledu na swoja posta¢ (wyraz, wiacznie

'¢ Por. wyrok SN z 25.04.1973 r., I CR 91/73, OSNC 1974/3, poz. 50.



Publikacja bedzie stanowi¢ pomoc w ujawnianiu i kwalifikowaniu naruszen
oznaczen towarowych oraz ustalaniu, czy doszto do ztamania przepisow kar-
nych ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej, Kodeksu karnego lub Kodeksu
wykroczen.

Autor wskazuje czesto wystepujace btedy w rozpoznawaniu spraw dotyczacych
naruszenia wyzej wymienionych przepisow, takie jak: przyjecie nieodpowied-
niego zrddta ochrony prawnej, nieuzasadniona odmowa ochrony prawnej z uwagi
na wtasciwosci fizyczne towardw, nieuwzglednienie wyczerpania prawa lub
uptywu okresu ochrony.

Opracowanie zawiera tez kazusy skonstruowane na podstawie typowych przy-
ktadoéw naruszen praw do znaku, wystepujacych w praktyce obrotu gospodar-
czego. Oceny tych naruszen zostaty przedstawione w rozwigzaniach do kazuséw
iwzbogacone o wyciagi z przepisoéw znajdujacych zastosowanie w analizowanym
stanie faktycznym.

Ksiazka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktykéw prawa: adwokatéw,
radcow prawnych, sedziéw, prokuratoréw, rzecznikéw patentowych oraz apli-
kantow tych zawoddw prawniczych, a takze funkcjonariuszy Krajowej Administracji
Skarbowej i Policji.

Dariusz Kuberski - doktor nauk prawnych; prokurator; adiunkt w Instytucie
Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Prawnych, Spotecznych i Humanistycznych
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyzszej w Bydgoszczy; wyktadowca w Krajowej
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