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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 USA — Lanham Act — Lanham Trade Mark Act z 1946 r.

ustawa Bulgarii — ustawa o znakach towarowych, rysunkach i modelach przemystowych
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ustawa Szwajcarii — ustawa z 1890 1. o znakach towarowych

ustawa krajéw Beneluksu — jednolita ustawa z 1962 r. krajéw Beneluksu

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)

WRP — Wettbewerb in Recht und Praxis

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.
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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$ciowo
odmiennie: R. Sack, Die ,, Verwdisserung” bekannter Marken und Unternehmenskenneichen, WRP 1985, s. 466.
¥ Taki wniosek zdaje si¢ ptynaé z praktyki przyznawania ochrony poza granicami podobiefistwa
towaréw. Por. np. R. Sack, Markenschutz. .., s. 598 i n. oraz rozdzial 111, § 4, p. 2 niniejszej rozprawy.
¥ Por. rozdzial 111, § 4, p. 3.
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tego znaku (np. towar zostal oznaczony znakiem ,,wlasciciela” bez jego
zgody, towar oznaczony przez wlasciciela zostal wprowadzony do obrotu
bez jego zgody, towar wprowadzony do obrotu przez ,,wlasciciela” znaku
zostal istotnie zmodyfikowany). Kazde oznaczenie dzigki polaczeniu go
z towarem informuje o pochodzeniu tego towaru, lecz rownoczesnie jako
struktura formalna zawiera wlasng tre§¢. Najczesciej jest ona nieczytelna
lub tez nie ma znaczenia dla oceny towaru. Faktem jest jednak, ze powaz-
na cze$¢ 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.



ROZDZIAL [. ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA 39

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.
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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



ROZDZIAL II. PRAWO Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO 67

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.



ROZDZIAL II. PRAWO Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO 77

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.
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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.
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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.



ROZDZIAL 111. NARUSZENIE PRAWA Z REJESTRAC]I ZNAKU TOWAROWEGO 115

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.



