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na znak towarowy (w szczegolnosci z powodu tolerowania)
- uwagi prawnoporownawcze w kontekscie planowanej
nowelizacji przepisow p.w.p.

The Offence under Article 305 of the Industrial Property Law and the Limitations of
Protection Law for a Trademark (in Particular Due to Tolerance): Comparative Legal
Remarks in the Context of the Planned Amendment of the IPL Provisions

Abstract: Among the rights that precede rights in the registration of a trademark, Polish law does not
take into account the rights to signs acquired as a result of their use in trade. It also does not take into
account such rights in regard to excluding the effectiveness of the right from registration due to the
tolerance of such rights arising later. Meanwhile, the aforementioned rights are raised not only in cases of
infringement of the protection right for a trademark but also in criminal cases concerning a counterfeit
trademark (Art. 305 of the Industrial Property Law). In connection with the proposed deregulation of
the Industrial Property Law Act, a question arises about the need for a more comprehensive amendment
of the relevant provisions. This question also concerns the provisions on criminal liability, namely
whether they should not directly - as is the case with the provisions on civil liability - condition the
claim for protection of the right to a trademark from its (full) effectiveness in a given case, including
in the context of fulfilling the requirement of genuine use of the mark. These questions become all the
more justified in the light of the comparison of the above-mentioned legal status with the solutions in
this regard in other EU Member States (e.g. in German law) — in terms of the competitive legal position
of enterprises using trademarks belonging to them in these countries, respected on the basis of national
legislation.
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Wprowadzenie

Od wielu miesigcy nadal Zywym newsem w wypowiedziach na temat prawa wia-
snosci przemyslowej w Polsce jest projektowana zmiana ustawy regulujacej te dzie-
dzine prawa'. Zmiane te, opracowywang juz po ponad 25 nowelizacjach rzeczonej
ustawy,? z ktorych te najpowazniejsze przeprowadzono w ostatnich 5-6 latach, trak-
tuje sie w jej zalozeniach jako przelomowa. Opisuje si¢ ja tam bowiem nie tylko jako
te, ktéra ,w sposdb kompleksowy reguluje wszystkie przedmioty wlasnosci prze-
mystowej”, lecz formalnie nawet jako ,nowa regulacje prawng’, ktéra ma ,,zastapic
obecnie obowigzujace przepisy ustawy p.w.p.” i zarazem zapewni¢ ,ujednolicenie
i unowoczesnienie calego prawa wlasnosci przemystowej”, a przy tym w ogéle sta-
nowic ,,rozwigzanie horyzontalne zwiekszajace innowacyjnos¢ gospodarki™. Tekst
owego projektu nie zostal jeszcze ujawniony?, niemniej z jego zalozen wiadomo, ja-
kie s3 w nim przewidziane najwazniejsze modyfikacje. Znaczna ich cze$¢ przypada
na przepisy o znakach towarowych. Nie obejmuje ona jednak dotychczasowego
unormowania dotyczgcego ograniczen prawa na znak ani odpowiedzialnosci karnej.
Tymczasem przepisy p.w.p. w odnosnych kwestiach, a zwlaszcza na ich styku, zastu-
guja na pewne korekty. Chodzitoby o ich stosowne uzupelnienia albo doprecyzowa-
nia. Wskazaniu na taka potrzebe stuza uwagi przedstawione nize;j.

1. Ocena prima facie zakladanych zmian w zakresie przepisow
o znakach towarowych

Celowo jest tu mowa o zmianach ,zakladanych” jako ze, co juz zaznaczono,
konkretna tre$¢ projektu nie zostala jeszcze opublikowana. Zastrzec nalezy, ze pre-
zentowana tu ocena takich zmian ma charakter prima facie i uwzglednia nie tylko
dokonanie jej z ogdlnej perspektywy, lecz takze selektywnie. Taka ocena, zwlaszcza
poprzez drugg ze wskazanych jej cech, ma bowiem postuzy¢ jako tlo i zarazem punkt
wyjscia dla gléwnego elementu niniejszego opracowania, okreslonego tez w zasadni-
czej partii jego tytulu.

W zalozeniach rozwazanego tu projektu podano, ze regulacja p.w.p. w wyniku
jej licznych nowelizacji ,,stala si¢ nieczytelna dla odbiorcéw — uzytkownikow systemu
ochrony wilasnosci przemystowej. To z kolei wywoluje liczne watpliwosci interpre-

1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowe;j (tekst jedn. Dz.U. z 2021 .
poz. 324), dalej p.w.p.

2 Por. na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508 (6.12.2021).

3 Chodzi o projekt nr UD263 przygotowywany (obecnie) przez Ministerstwo Rozwoju i Technolo-
gii; zob. na: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Pra-
wo-wlasnosci-przemyslowej.html (6.12.2021).

4 Termin jego przyjecia przez Rade Ministrow zaplanowano na IV kwartat 2021 r.; zob. ibidem.
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tacyjne, co przeklada si¢ na wzrastajaca niepewnos¢ prawng™. Podkreslono w nim
réwniez, ze ,[n]a gruncie przepiséw p.w.p. wciaz pozostaja obszary, w ktoérych odpo-
wiednie zmiany i dalsza harmonizacja z regulacjami unijnymi i miedzynarodowymi
mogtaby mie¢ bardzo korzystny wplyw na zwiekszenie konkurencyjnosci i osiggnie-
cie stalego wzrostu gospodarczego™.

Odnosnie do projektowanych zmian w zakresie prawa znakéw towarowych
projekt daleki jest od realizacji powotanych wyzej zamierzen. Ma sie on skupia¢
na niewielkiej rekonstrukcji procedury sprzeciwowej, bo planowanej gtéwnie w sfe-
rze terminéw czy w ogole jej dlugosci, wraz z sama tylko zmiang jej nazewnictwa
(a to wobec wprowadzenia opozycji w miejsce sprzeciwu). Ponadto ma tez polega¢
na ,zniesieniu instytucji wspdélnego prawa ochronnego’, co - poza kontrowersyjno-
$cig samej takiej idei — budzi zaskoczenie tym wigksze, ze jak si¢ z kolei mozna do-
wiedzie¢ z tzw. dobrze poinformowanych zrddel, nie chodzi tu wcale o ,,zniesienie”
(czy likwidacje) wskazanej instytucji, lecz tylko o rezygnacje z koniecznosci przed-
tozenia przez zglaszajacych znaku towarowego dla uzyskania na niego wspolnego
prawa ochronnego stosownego regulaminu uzywania takiego znaku’. Wtlasciwie
zadne z opisanych posunig¢¢ nie wywola efektu, o jakim mowa w przedstawionych
wyzej motywach modernizacji p.w.p. Bardziej zmiany te sprawiajg wrazenie ukierun-
kowanych na utatwienie pracy pracownikom Urzedu Patentowego RP anizeli na stu-
zenie interesom przedsigbiorcow.

2. Wzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego w zakresie
(osobistych lub majatkowych) praw wczesniejszych jako przyklad obszaru
wymagajacego deregulacji - zarys problemu

Wobec powyzszego mozna odnotowac z zalem, ze przygotowywana reforma nie
dotkneta wielu przepisow p.w.p., w zakresie ktorych odpowiednia zmiana databy au-
tentyczne, bo wymierne, korzysci przedsiebiorcom, i to wlasnie krajowym. Mozna do
nich na przyktad zaliczy¢ przepis dotyczacy przeszkody w udzieleniu lub podstawy
uniewaznienia udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy w postaci prawa
osobistego lub majatkowego osoby trzeciej (art. 1321 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164
p-w.p.). Wobec istniejacych w tej kwestii watpliwosci w doktrynie prawa, w szczegdl-
nosci co do rozumienia (a $cislej: charakteru) wspomnianego prawa, nowa regulacja
powinna zaréwno okresla¢, najlepiej w sposdb otwarty (tj. ,w szczegdlnosci”), kate-
gorie wczesniejszych praw kolizyjnych wobec nowo zglaszanego znaku towarowego,

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Por. np. M. Balicki, Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo wia-

snosci przemystowej (19.10.2021), https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie
-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowe;j (6.12.2021).
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jak tez tworzy¢ z nich mozliwie szeroka grupe. Ten pierwszy element postulowanego
rozwigzania jest uwarunkowany juz wzorcem normatywnym dla prawa polskiego,
jaki — i to dawno - zostal zawarty w normach unijnych®. Natomiast drugi jego ele-
ment jest uzasadniony wzgledami zapewniania krajowym przedsigbiorcom owej
»konkurencyjnosci” poprzez posiadanie réwnorzednej pozycji wyjsciowej w sto-
sunku do przedsiebiorcéw z innych panstw UE. Mianowicie, wazne jest, zeby uzy-
skane wczesniej przez przedsiebiorcow w Polsce inne prawa krajowe niz same prawa
do zarejestrowanych znakéw towarowych (ewentualnie tez znakéw powszechnie
znanych) byly na gruncie prawa polskiego uznawane w relacji z tymi znakami, w tym
réwniez znakiem unijnym, za jednakowo skuteczne w powyzszym znaczeniu, jak
skuteczne sg wobec takich znakow tego samego rodzaju prawa przystugujace przed-
siebiorcom z pozostalych - i to naprawde¢ wielu — panstw UE na gruncie tamtejszego
ustawodawstwa.

Obecnie obowigzujace rozwigzanie nie spelnia takich oczekiwan. Na jego tle
przyjmuje si¢ bowiem zazwyczaj tez¢ o wylaczeniu z traktowania jako wspomnianych
praw osobistych lub majatkowych wszelkich praw podlegajacych ochronie na pod-
stawie innych przepiséw niz p.w.p. (jak np. przepisow u.z.n.k.?), ktore nie zapewniajg
tym prawom statusu praw podmiotowych lub przynajmniej na tle ktérych status
taki nie jest jednoznaczny. To powoduje, ze przedsigbiorcy zagraniczni wchodzacy
na polski rynek ze swoimi towarami lub ustlugami opatrywanymi znakami unijnymi
albo nawet (zarejestrowanymi w Polsce) znakami krajowymi nie napotykajg trud-
noéci w uzywaniu takich znakéw w postaci wielu cudzych tego rodzaju oznaczen
podobnych, obecnych na tym rynku wcze$niej, ale nierespektowanych w $wietle po-
wolanych przepiséw p.w.p."

Tymczasem takich problemoéw nie ma w analogicznej sytuacji na przyktad przed-
siebiorca niemiecki. Przepisy niemieckiej ustawy znakowej'! zapewniaja bowiem od-
powiednig range tego rodzaju praw. Zakladajg, ze taka przeszkoda w rejestracji lub

8 Chodzi o art. 5 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16
grudnia 2015 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-
cych si¢ do znakow towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1-26, dale;j:
dyr. 2015/2436), a takze art. 60 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1-99, dalej: rozp. 2017/1001).

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.
722020 1. poz. 1913 ze zm.).

10 Szerzej M. Trzebiatowski, (w:) J. Sienczylo-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2020, kom. do art. 132!, nb. 12—-14.

11  Ustawa z dnia 25 pazdziernikal994 r. o ochronie znakoéw towarowych i pozostatych oznaczen
— Ustawa o znakach [niem. Gesetz liber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
— Markengesetz] (BGBI. I s. 3082; tekst jedn. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2021 r. —
BGBI. I s. 1858, ostatnio zmieniona ustawg z dnia 10 sierpnia 2021 — BGBI. I s. 3490), dale;j:
MarkenG.
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podstawg uniewaznienia znaku towarowego sa nie tylko - i to wymienione egzem-
plifikacyjnie — prawa do nazwiska i wlasnego wizerunku, prawa autorskie, prawa do
nazw odmian roslin, lecz wszelkie pozostale prawa wlasnosci przemystowej, a takze
prawo do oznaczenia uzyskane w wyniku samego jego uzywania w obrocie handlo-
wym i posiadania przez nie znaczenia jako znaku towarowego wérdod wlasciwych
kregow odbiorcéw (niem. ,,soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskre-
ise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat)"?. Co wigcej, prawem tym moze by¢
réwniez prawo do jakiegokolwiek innego oznaczenia handlowego, w tym oznaczenia
przedsiebiorstwa, tj. nazwy, firmy lub innego szczegdlnego oznaczenia dziatalnosci
gospodarczej lub przedsiebiorstwa, do ktdrych zalicza sie wszelkie mozliwe rodzaje
znakow, jak np. symbole, emblematy, szyldy majace na celu odréznienie dziatalnosci
gospodarczej od innych rodzajéw dziatalnosci gospodarczej i uwazane we wlasciwym
kregu odbiorcéw za znaki identyfikujace dziatalno$¢ gospodarcza (niem. ,Geschift-
sabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschiftsbetriebs von anderen Ge-
schiftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise
als Kennzeichen des Geschiftsbetriebs gelten®), jak rowniez tytut utworu'. W rezul-
tacie przedsiebiorca z Niemiec, posiadajacy na terytorium swojego kraju na przyktad
nawet ostatnie z powyzszych praw, jest w poréwnaniu z przedsiebiorca z Polski, legi-
tymujacym si¢ na rodzimym rynku takim samym prawem, w lepszej sytuacji w rela-
cji do przedsigbiorcow ubiegajacych si¢ o rejestracje podobnych znakéw w UE albo
tez tylko — odpowiednio — w Niemczech lub w Polsce. A chodzi tu zwlaszcza o taka
relacje w konkurencji do prawa przedsigbiorcow z innych panstw z tytutu rejestracji
(pdzniejszego) unijnego znaku towarowego, ktéoremu mogliby oni przeciwstawic¢ to
wlasne prawo krajowe (art. 8 ust. 4 i art. 16 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001), badz
tez w konkurencji do prawa takich przedsiebiorcéw z tytutu z kolei ich praw krajo-
wych, z ktérymi mogliby oni rywalizowa¢ za pomoca tych wlasnych praw przy ubie-
ganiu sie samemu o prawo do znaku unijnego.

3. Utrata uprawnien z prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku
tolerowania uzywania pézniejszego znaku (lub innego prawa) osoby
trzeciej jako kolejny obszar wymagajacy deregulacji — zarys problemu

Powyzszy problem pozostaje w zwigzku z tym, o ktéorym mowa w poprzednim
punkcie opracowania. Laczy je nie tylko kwestia relacji migdzy (wczesniejszym) pra-
wem do zarejestrowanego znaku towarowego a innymi (po6zniejszymi) prawami,
w tym zwlaszcza prawem z tytutu uzywania oznaczenia w obrocie, lecz takze kwestia
zakresu takiej relacji, jaka powinna podlega¢ regulacji w przepisach p.w.p., czyli za-

12 Kolejno § 13 ust. 2 i § 4 pkt 2 MarkenG.
13 Okreslaje § 12 w zw. z § 5 MarkenG.
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kresu utraty skutecznos$ci prawa do zarejestrowanego znaku wobec tych praw poz-
niejszych.

W odnosnych przepisach przewidziano bowiem jedynie, ze uprawniony do
znaku wczesniejszego (albo innego prawa osobistego lub majatkowego) traci upraw-
nienie do domagania si¢ uniewaznienia po6zniejszej rejestracji znaku towarowego
osoby trzeciej (z zastrzezeniem uzyskania jej w dobrej wierze), jezeli przez 5 kolej-
nych lat nie sprzeciwial si¢ uzywaniu takiego znaku, bedac $wiadomym tego uzy-
wania (art. 165 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Przepis ten wigc ani nie obejmuje
relacji miedzy wskazanymi prawami, w szczegolnosci prawem do zarejestrowanego
znaku, a pozniejszym prawem do oznaczenia powstalego z tytutu samego jego uzy-
wania w obrocie, ani nie odnosi si¢ w ramach takiej czy jakiejkolwiek innej okre-
$lonej nim relacji do utraty przez podmiot legitymujacy si¢ takim prawem (w tym
do znaku wcze$niejszego) réwniez uprawnienia do dochodzenia zakazania uzywania
wspomnianego znaku pdzniejszego.

Niewatpliwie przestawiona regulacja dotknieta jest brakiem normy, ktéra w opi-
sanym przypadku pozbawialaby takze uprawnienia do sprzeciwiania si¢ uzywania
znaku pozniejszego. Taki skutek przewiduje przeciez dyrektywa (art. 18 ust. 1 w zw.
z art. 9 dyrektywy 2015/2436 oraz motyw 29 preambuly tej dyrektywy), niemniej
jednak ponadto wskazane byloby rozszerzenie zakresu zastosowania calego tego
rozwigzania réwniez na relacje miedzy wskazanym prawem wczesniejszym a wszel-
kimi innymi (kolizyjnymi wzgledem niego) prawami pozniejszymi, w szczegolnosci
wspomnianym prawem do uzywania znaku w obrocie. Cho¢ powotany przepis p.w.p.
akurat pod tym wzgledem wydawalby sie realizowa¢ (minimalne) zalozenia przyjete
w tej materii w dyrektywie (art. 9 ust. 1-2 dyrektywy 2015/2436), to jednak w zesta-
wieniu z jego odpowiednikami w ustawodawstwach innych panstw cztonkowskich
UE okazuje sie¢ zbyt waski. Tym samym takze ten przepis nie zapewnia polskim
przedsigbiorstwom, z racji wypracowanych przez nie praw w wyniku swojej dziatal-
nosci na rynku, réwnorzednej pozycji, jaka ich zagraniczni konkurenci, znajdujacy
sie w identycznej sytuacji, maja zagwarantowang w ich wlasnych ustawodawstwach.

Znow pouczajacy staje si¢ tu przyklad prawa niemieckiego. Regulacja dyrektywy
nie uniemozliwila ustanowienia w jego przepisach rozwigzania, o jakim mowa wyzej
- w znaczeniu propozycji de lege ferenda w stosunku do ustawy polskiej. Przewiduje
ono bowiem, ze utrata (calo$ci wspomnianych) uprawnien przez podmiot korzysta-
jacy z praw wczesniejszych, w tym zwlaszcza zarejestrowanego znaku, wskutek tole-
rowania odnosi si¢ nie tylko do p6zniejszego znaku zarejestrowanego, lecz réwniez
- konsekwentnie z przedstawiong w poprzednim punkcie opracowania grupg kon-
kurencyjnych praw - do wszelkich innych oznaczen (lub pozostalych praw), w szcze-
golnosci oznaczenia powstatego dzieki jego uzywaniu w obrocie handlowym'.

14 Jednoznacznie postanawiaja o tym § 51 ust. 2 MarkenG (bedacy — doskonalszym — odpowied-
nikiem art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.), a takze § 21 MarkenG (dotyczacy utraty uprawnienia do
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W konsekwencji ponownie, tzn. takze w tym wycinku relacji miedzyznakowych
na danym rynku krajowym, w lepszym potozeniu znajduja si¢ przedsiebiorcy nie-
mieccy w Niemczech niz polscy w Polsce. Ci pierwsi maja gwarancje w rodzimej
ustawie, Ze jesli wypracuja na swoim rynku na przyklad swoje oznaczenie towaru lub
ustugi wskutek jego statej eksploatacji, nawet rezygnujac z jego rejestrowania jako
(pdzniejszego) znaku towarowego, to z takim oznaczeniem musi si¢ liczy¢ podmiot
posiadajacy prawo z wczesniejszej rejestracji podobnego znaku towarowego. Tole-
rowanie uzywania owego oznaczenia na rynku wspélnym dla tamtego oznaczenia
i dla jego wlasnego znaku wcze$niejszego, trwajace 5 lat przy wiedzy o takim uzy-
waniu, grozi bowiem nieskuteczno$cia prawa z tytulu rejestracji jego znaku w relacji
do takiego znaku niezablokowanego pod wzgledem jego obecnosci na rynku. Dzieki
uznaniu w prawie niemieckim powyzszego prawa do (niezarejestrowanego) znaku
pdzniejszego wspomniana sankcja dotyczy zreszta w tych samych warunkach réw-
niez podmiotu posiadajacego prawo z rejestracji podobnego unijnego znaku wcze-
$niejszego (art. 61 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001). Tymczasem przedsigbiorcy
polscy, bedacy w identycznych okolicznosciach i legitymujacy sie na wlasciwym
rynku krajowym tozsamym prawem powstatym pdzniej, s3 wobec braku analogicz-
nych przepiséw p.w.p. pozbawieni — czy to w stosunku do podmiotu uprawnionego
z wczesniejszej rejestracji podobnego znaku krajowego, czy to unijnego — opisanych
wyzej przywilejow, ktére umozliwialyby im zachowanie prawa (dalszego) korzysta-
nia z ich oznaczen tolerowanych (dotad) na tym rynku. Pozostaje im wowczas do$¢
zmudna - i réznie kwalifikowana w orzecznictwie (i to nie tylko w aspekcie mia-
rodajnej dlugosci okresu bezczynnosci podmiotu uprawnionego do wczesniejszego
znaku towarowego) — obrona swojej konkurencyjnej pozycji prawnej poprzez zarzut
venire contra factum proprium, wyprowadzany z zasady naduzycia prawa podmioto-
wego (art. 5 k.c.)"s.

zakazania uzywania), ktory w zakresie ust. 1-3 brzmi nastepujaco (w oryg.): ,,(1) Der Inhaber
einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer
eingetragenen Marke mit jlingerem Zeitrang fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke wihrend eines Zeitraums von
fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daf3
die Anmeldung der Marke mit jiingerem Zeitrang bosgldubig vorgenommen worden ist. (2) Der
Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung
einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschiftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen
Rechts im Sinne des § 13 mit jiingerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses
Rechts wihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Be-
nutzung geduldet hat, es sei denn, da3 der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs
bosglaubig war. (3) In den Féllen der Absdtze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jiingerem
Zeitrang die Benutzung des Rechts mit &dlterem Zeitrang nicht untersagen®.

15  Szerzej na ten temat np. M. Trzebiatowski, Zakaz ,,Venire” wskutek bezczynnosci wobec uzy-
wania znaku towarowego (takze renomowanego) — zwlaszcza na gruncie przepisow uznk (na tle
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4. Odpowiedzialno$¢ karna za naruszenie prawa do znaku
towarowego (z powodu podrobienia znaku) a wylaczenia ochrony tego
znaku jako (potencjalny) obszar wymagajacy deregulacji - proba oceny

Niewatpliwie podstawowym (jesli nawet nie jedynym) przepisem p.w.p. w zakre-
sie czyndw zabronionych odnosnie do prawa do znaku towarowego, ktory znajduje
odbicie w praktyce organow $cigania w Polsce (w tym organéw karno-skarbowych),
jestart. 305 tej ustawy. Jest to tez wlasciwie wylgczna norma, ktora stanowi podstawe
przeciwdzialania przez te organy tzw. podrébkom towaréw wykrywanym na krajo-
wym rynku. Taka sytuacja nie wynika zreszta tylko z postawy owych organéw. Sami
pelnomocnicy zainteresowanych stron nie kwapig si¢ w ogéle do tego, zeby ochrony
praw swoich mocodawcéw dochodzi¢ w trybie karnym dodatkowo poprzez przepisy
p-w.p. dotyczace wzordw przemystowych - kiedy prawa z rejestracji takich wzoréw
(czy to na terytorium Polski, czy nawet w UE) im przystuguja, a jesli nie - to poprzez
odpowiednie w tym wzgledzie przepisy u.z.n.k.

Na gruncie art. 305 p.w.p. jedna z gléwnych bolaczek wspomnianych orga-
ndéw $cigania stanowi to, ze do$¢ czgsto pozwalajg one pelnomocnikom podmiotéow
uprawnionych do znakéw towarowych na szersze stosowanie tego przepisu niz po-
zwala na to jego tre$¢, mianowicie dochodzi do jego zastosowania przy zatozeniu, ze
okreslone w nim towary lub ustugi nie muszg by¢ takie same (tzn. ,objete prawem
ochronnym”), lecz moga by¢ podobne. Ponadto akceptuje sie¢ w praktyce tych orga-
noéw opinie, ze wskazany w nim - za posrednictwem art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. — znak
podrobiony to znak nie tylko identyczny czy w kazdym razie niedajacy si¢ odroz-
ni¢ w zwyktych warunkach obrotu, ale takze po prostu podobny (i to nawet wskutek
samego skojarzenia). W zwigzku z tym mozna by rozwazy¢, czy omawianego prze-
pisu jednak nie nalezaloby wyrazi¢ bardziej kategorycznie, i to wrecz na zasadzie juz
explicite odréznienia go od odnosnej czgsci przypadkow kolizyjnosci znakéw, prze-
widzianych w art. 296 ust. 2 p.w.p. Niemniej wydaje sie, ze te wadliwe przypadki ro-
zumienia przestanek wystepowania znaku podrobionego beda w wystarczajacym
stopniu eliminowane przez sady karne.

Natomiast zdecydowanie wigksze obawy co do bledow w aplikacji art. 305
ust. 1 p.w.p. przez organy $cigania i zarazem trudnosci w ich usuwaniu na pozio-
mie rozstrzygnie¢ sgdowych mozna mie¢ w zwigzku z respektowaniem na gruncie
tego przepisu ogdlnych warunkéw skutecznodci prawa ochronnego na znak towa-
rowy. A chodzi tu zwlaszcza o takie warunki, ktére s3 determinowane okoliczno-
$ciami rynkowymi, o ktérych byla juz mowa wyzej. W szczegoélnosci wigc chodzi
0 prawa wczesniej wypracowane na rynku przez konkurentéw albo o tolerowanie
takich praw powstalych pdzniej. Aczkolwiek znaczenie majg w tych relacjach row-

orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Ksigga pamiatkowa ku czci prof. W. Katnera,
Warszawa 2022 (w druku).
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niez jeszcze inne okolicznosci, w tym zalezne od samego podmiotu uprawnionego
do danego znaku zarejestrowanego. Naleza do nich realizacja obowigzku jego rze-
czywistego uzywania oraz brak przeciwdzialania jego degeneracji. Co wigcej, liczy sie
przy tym jeszcze nie tylko wyczerpanie prawa ochronnego na znak'é, liczy sie nawet
sam poziom dystynktywnosci znaku, uzalezniony od rozpowszechnienia oznaczen
podobnych w oznakowaniu stosowanym przez konkurentéw, a podlegajacy przeciez
uwzglednieniu w catosciowym poréwnaniu znakéw w kontekscie przestanek z po-
wyzszego przepisu, tj. identycznosci znakow lub braku mozliwosci ich odréznienia
(w zwyktych warunkach obrotu).

W ramach wymienionych aspektéw ochrony znaku towarowego organy $cigania
(jak i wlasciwie sady) nie wykazuja - a jesli wykazuja, to naprawde rzadko — dostatecz-
nej $wiadomosci co do wptywu wszystkich tych warunkéw na mozliwos¢ dochodze-
nia odpowiedzialnosci karnej, sankcjonowanej art. 305 ust. 1 p.w.p. Z tego powodu
stosunkowo tatwo, szczegdlnie wtedy, gdy pelnomocnicy podmiotéw uprawnionych
do zarejestrowanych znakow sg w stanie mocniej oddzialywac (zreszta r6znymi srod-
kami dowodowymi czy nawet czysto perswazyjnymi) na te organy, poddaja sie one
stanowisku, jakoby zaden z tych warunkéw - i to w jakikolwiek sposéb - nie przekta-
dat si¢ na zachodzenie podstaw do stwierdzenia takiej odpowiedzialnosci.

Opisana postawa organdw $cigania moze mocno dziwi¢ czy nawet budzi¢ kon-
sternacje. Jest to jednak ocena uzasadniona tylko prima vista. Po blizszym przyjrzeniu
sie bowiem powyzszej sytuacji ocena ta traci na swojej kategorycznosci. Jakkolwiek
wspomniani pelnomocnicy akurat tak merytorycznie do tego nie podchodzg, jako ze
wystarczajaco skuteczne sg z ich punktu widzenia prostsze twierdzenia (nierzadko
nawet oderwane od podstawowych zasad prawa znakéw towarowych), to jednak
mozna odno$nie do rozwazanej tu kwestii podnies¢ jeden istotny argument. Zawiera
sie on w nastepujacym pytaniu: skoro art. 305 p.w.p. nie przewiduje zadnych szczegol-
nych - i uprzednich - warunkéw dla ochrony okres§lonego w nim zarejestrowanego
znaku towarowego, odnoszacych sie do samej waznosci czy skutecznosci tego prawa,
w tym takich jak na przykiad wypelnienie ustawowego wymogu rzeczywistego jego
uzywania (jak jest to m.in. w art. 157 p.w.p., ktdry takie zastrzezenie, cho¢ w formie
zarzutu, ustanawia jako warunek sine qua non dochodzenia roszczen o zakazanie

16 O zasadnosci prowadzonych tu rozwazan niech $wiadczy to, ze zarowno we wczesniejszych,
jak i nowszych opracowaniach mozna odnosnie do instytucji wyczerpania prawa na znak towa-
rowy bez trudu znalez¢ poglad, w mysl ktorego: ,,Nalezy wyraznie podkresli¢, ze nie znajduje
ona w ogole zastosowania do wypadkow, w ktorych przedmiotem obrotu sa towary oznaczone
podrobionym znakiem towarowym, a w szczegolnosci nie legalizuje takiego obrotu”; tak np.
M. Krol-Bogomilska, Wprowadzenie do obrotu towaréw oznaczonych podrobionym znakiem
towarowym. Glosa do uchwaty SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Glosa 2007, nr 3,
s. 100, oraz — powotujac si¢ na taz — J. Raglewski, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz do
przepiséw karnych, LEX/el. 2016, kom. do art. 305, uwagi wstepne 40; odmiennie ostatnio SN —
zob. przyp. 28.
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uzywania podobnego, a tym bardziej identycznego znaku), to z jakich wzgledow ten
wymieniony czy tez pozostale analogiczne kryteria skuteczno$ci prawa ochronnego
na znak miatyby by¢ aktualne (réwniez) w przypadku dochodzenia odpowiedzialno-
$ci karnej bez wyraznego ich zastrzezenia w powotanej wyzej normie? Chodzi wiec
o pytanie: czy nie nalezaltoby takiej zaleznos$ci wyrazi¢ wprost w tej normie?

Rozumiejac niedostatki w przygotowaniu kadry organéw $cigania w dziedzinie
wlasnosci przemystowej, jak i w ogéle wlasnosci intelektualnej, majace swe zrodlo
w traktowaniu tej dziedziny z lekcewazeniem juz od etapu edukacji aplikacyjnej (co
zreszta tak samo dotyczy kadry sedziowskiej - i to przeciez nie tylko w sferze prawa
karnego), a nawet pod pewnym wzgledem podzielajac watpliwosci tych organéw co
do regulacji ustawowej w zakresie wspomnianych uwarunkowan, w tym zwlaszcza
logiczno$ci, kompleksowosci, konsekwencji, jak i kompletnosci tej regulacji, wypada
na powyzsze pytanie odpowiedzie¢ przeczaco. Jest tak dlatego, ze pytanie to sprowa-
dza si¢ w istocie do pytania o akcesoryjno$¢ odpowiedzialnoséci karnej wobec sku-
tecznosci prawa z tytulu rejestracji znaku towarowego. Poniewaz za$ akcesoryjno$c¢
ta jest, a przynajmniej powinna by¢, kwestig oczywista, to jej proklamowanie - i to
w sposob ogolny, jak mialoby to by¢ odno$nie do odpowiedzialnosci z powodu po-
petnienia czynu zabronionego z art. 305 p.w.p. — jest zbedne. Stanowisko to moze
wprawdzie skfania¢ do refleksji w kontekscie owych stabosci w przygotowaniu or-
ganow $cigania do radzenia sobie z egzekwowaniem przepiséw karnych przewidzia-
nych w ustawach z dziedziny wlasnosci intelektualnej. Moze tez ono zastanawiac¢
w kontekscie pewnych zawilosci w samym systemie ochrony prawa z rejestracji
znaku towarowego, opisanych wyzej na przyktadzie wspomnianych uwarunkowan
czy zaleznosci. Obydwie te trudnosci powinny bowiem by¢ jednak pokonane osta-
tecznie w drodze odpowiedniej praktyki, w tym zwlaszcza orzecznictwa, i to tez przy
stosownym wsparciu ze strony bieglych sadowych z tej dziedziny (cho¢ akurat ten
element sprawowania wymiaru sprawiedliwosci na pewno tez wymagalby powaznej
reformy, zwlaszcza co do warunkéw kompetencyjnych). Réwniez nauka prawa ma
tu swoja role do spelnienia.

Ta ostatnia uwaga stanowi tu zreszta celowo stworzony tacznik w celu ukazania
konkretnego argumentu przekonujacego o braku konieczno$ci wprowadzania w ana-
lizowanej kwestii jakiego$ dodatkowego, szczegdlnego unormowania, i to wtasciwie
bardziej o charakterze wyjasnienia anizeli normy jako takiej. Argument ten jest po-
nownie oparty na rozwigzaniu, jakie przyjmuje si¢ w powyzszej kwestii na gruncie
prawa niemieckiego. Rozwiazanie to jest tym bardziej miarodajne i przekonujace,
ze karnoprawna ochrona (zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego) znaku towa-
rowego w tym prawie idzie znacznie dalej niz ta ustanowiona w przepisach p.w.p."’
Warto zwlaszcza przy tym podkresli¢, ze ochrona ta nie tyle odnosi si¢ do — szczegodl-

17 Szerokie granice tej ochrony okresla § 143 MarkenG, odsytajacy do przypadkow z § 141 15 Mar-
kenG.
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nej w kontekscie regulacji niemieckiej — sytuacji okreslonej art. 305, ust. 1 p.w.p.'%, co
rozciaga sie praktycznie na wszelkie sytuacje traktowane jako naruszenie prawa do
znaku (tj. takie, jak te objete art. 296 p.w.p.)".

Przedmiotowg kwestie, dotyczaca relacji miedzy odpowiedzialnoscig karng
a prawng skutecznoscig ochrony znaku towarowego, analizuje si¢ na gruncie prawa
niemieckiego jako element ogdlnej przestanki bezprawnosci. Analize t¢ przepro-
wadza si¢ zazwyczaj w trzech punktach dotyczacych zachodzenia tej przestanki: 1)
w ogolnosci, 2) w aspekcie granic prawa do znaku oraz 3) pozostatych powoddow
usprawiedliwiajacych korzystanie ze znaku przez osoby trzecie. I wlasnie w tym dru-
gim punkcie bierze si¢ pod uwage tego rodzaju wylgczenia skutecznosci prawa do
znaku, jak - poza samym przedawnieniem - utrata (niem. ,Verwirkung”) upraw-
nienia do dochodzenia jego ochrony wskutek tolerowania kolizyjnego znaku poz-
niejszego albo zajscia innych przypadkow tzw. ,utrwalenia si¢” praw do oznaczen
pdzniejszych, wylaczenie takiego uprawnienia wobec potrzeb uzywania nazwisk
(i nazw) oraz oznaczen opisowych, w tym oznaczen geograficznych, albo produkeji
i sprzedazy cze$ci zamiennych, akcesoriow itd., a poza tym wyczerpanie oraz upadek
(niem. ,Verfall”) prawa do znaku bedacy nastepstwem braku jego uzywania®.

Nalezy jednak najpierw zaznaczy¢, ze w przypadku (samego) znaku zareje-
strowanego rozwazana jest w omawianej sprawie — w ramach kwestii dotyczacych
procesu karnego i jego przebiegu - aktualno$¢ zasady zwigzania sadu karnego for-
malnym charakterem prawa z rejestracji znaku, w tym zdolnoscia odrézniajaca
znaku (idzie tu o zwigzanie materialne ze wzgledu na dany stany faktyczny, miaro-
dajny na date rejestracji znaku w poréwnaniu z tym, jaki zachodzi w dacie wszczg-
cia sprawy karnej albo ostatecznie orzekania w niej). W systemie niemieckim - jak
i w ustawodawstwie polskim - kwestia ta nie jest uregulowana. Niemniej w doktry-
nie niemieckiej przyjmowane s nieco surowsze, tj. bardziej konserwatywne, reguty,
a to z racji dos¢ sztywnego stanowiska orzecznictwa. Dotyczy to wszakze tylko bez-

18  Z tym przepisem pokrywa si¢ wyraznie § 14a ust. 1 MarkenG, ktory jest ustanowiony odno$nie
do przeciwdziatania wprowadzaniu do swobodnego obrotu (celnego) na terytorium Niemiec to-
warbéw opatrzonych oznaczeniem identycznym lub niedajacym si¢ odréznié¢ (w jego istotnych
aspektach) od cudzego znaku towarowego, zarejestrowanego lub uzywanego w obrocie. Przepis
ten brzmi nastgpujaco: ,,Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung ist be-
rechtigt, Dritten zu untersagen, im geschiftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu
tiberfithren, wenn die Waren, einschlie8lich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und
ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschéftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der fiir
derartige Waren eingetragenen Marke oder geschéftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ih-
ren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschéftlichen Bezeichnung zu
unterscheiden ist®.

19 Z kolei odpowiednikiem tego przepisu jest § 14 MarkenG (natomiast § 15 MarkenG dotyczy
ochrony prawa do oznaczenia uzyskanego wskutek samego jego uzywania w obrocie).

20  Chodzi tu wige o catos¢ takich wylaczen (w tym ograniczen), objetych § 20-26 MarkenG.
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wzglednych przeszkdd, ktére moglyby podwazaé wigzacy charakter prawa z reje-
stracji znaku, w tym zdolno$¢ odrézniajaca jako taka (tzn. samo jej posiadanie przez
znak jako przestanke jego ochrony). Nie znaczy to jednak, ze sad karny nie moze
niejako warto$ciowac czy klasyfikowa¢ tej zdolnosci w swojej ocenie podobienistwa
przeciwstawianych sobie znakéw, dokonywanej w ramach ich poréwnania pod ka-
tem zachodzenia badanego naruszenia prawa do znaku. Poza tym mimo to zgodnie
tez twierdzi si¢, ze sad karny zawsze ma mozliwo$¢ zbadania w konkretnej spra-
wie zachodzenia wylaczen w ochronie znaku towarowego, o ktérych mowa wyzej.
Co wiecej, jako ewidentny wyjatek od wspomnianej zasady zwigzania traktuje si¢
szczegllne przypadki upadku prawa z rejestracji, ktére zachodza w stosunkach erga
omnes, a ktére — obok nieuzywania znaku - stanowia przyczyne formalnego uni-
cestwienia tego prawa w drodze jego wygaszenia. Chodzi o degeneracje¢ znaku albo
stanie si¢ przez niego znakiem mylacym. W razie bowiem podniesienia zarzutu za-
chodzenia ktdrego$ z tych przypadkéw, jak i tym bardziej samego braku zdolnosci
odrézniajacej (lub innych przyczyn uniewaznienia praw do znaku), sad karny powi-
nien zawiesi¢ prowadzone postepowanie, odsylajac strony do sporu (cywilnego albo
administracyjnego) w przedmiocie stwierdzenia okreslonej z tych okolicznosci, pod-
wazajacych skutecznos$¢ prawa do znaku (chyba ze rozstrzygniecia w takich sporach
zapadly lub zapadng juz w miedzyczasie). Trzeba tez dodac, ze sama zasada zwigza-
nia jest w omawianej materii stale przedmiotem watpliwosci w nauce niemieckiej.
Biorg sie one stad, ze tego rodzaju zasada w sprawach karnych powinna by¢ respekto-
wana wylacznie na korzy$¢, a nie na niekorzy$¢ oskarzonego. Przetamanie takiej re-
guly procesu karnego moze by¢ za$ tlumaczone tylko konstytucyjnymi dyrektywami
w zakresie podzialu wladzy (tu: miedzy organem wydajacym akt administracyjny
a sadem powszechnym rozstrzygajacym o naruszeniu prawa formalnie udzielonego
na mocy takiego aktu), aczkolwiek rzeczona reguta réwniez nalezy do porzadku kon-
stytucyjnego, co wlasnie utrwala opisywane watpliwosci jako odnoszace si¢ do kon-
fliktu miedzy pryncypiami prawnymi réwnorzednymi co do rangi normatywnej*'.
Co sie za$ tyczy samej bezprawnosci, to w ramach pierwszego etapu badania za-
chodzenia tej przestanki w konkretnej sytuacji bierze si¢ pod uwage, czy oskarzony
dzialal w warunkach naruszenia prawa z tytulu rejestracji znaku w cywilnoprawnym
znaczeniu tego pojecia. A trzeba podkresli¢, ze chodzi tu o samg zasadeg, tj. o to, czy
mozna traktowa¢ oskarzonego jako naruszyciela w zakresie przypisywanego mu za-
chowania polegajacego na uzyciu danego oznaczenia w okreslonych okolicznosciach.
Chodzi tu zatem o odpowiedZ na pytanie: czy takie zachowanie oskarzonego byto
nielegalne, a wiec pozbawione podstaw prawnych? I ten punkt wyjscia uswiadamia
juz dostatecznie wyraznie, Ze ustalenie bezprawnosci nie moze by¢ oderwane od zba-
dania granic prawa z rejestracji znaku, w tym zatem réwniez sprawdzenia, czy kwe-

21 Zob. szerzej W.W. Gopfert, Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006, s. 247—
248 1249-250, wraz z cytowanym tam orzecznictwem i piSmiennictwem.
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stionowane zachowanie oskarzonego nie jest jednak prawnie usprawiedliwione tym,
ze nastgpilo w warunkach wylaczenia skutecznosci tego prawa lub ograniczenia jego
oddzialywania. Takie podejscie, ktore przekonuje przy tym, ze bezprawno$¢ jest ele-
mentem stanu faktycznego, ma zarazem w zwigzku z tym zapobiega¢ rozbiezno$ciom
pomiedzy kryteriami odpowiedzialnosci cywilnoprawnej i kryteriami odpowiedzial-
nosci karnoprawnej. Jest tez wyrazem reguly, ze okolicznosci usprawiedliwiajace uzy-
wanie chronionego znaku towarowego przez osoby trzecie powinny by¢ praktycznie
wspolne prawu cywilnemu, prawu konkurencji i prawu karnemu, a nie rézne w tych
kilku sferach ustawowej ochrony znaku?®.

W rezultacie powyzsze zalozenie uzasadnia przedmiot i zakres podanego wyzej
drugiego etapu badania bezprawnosci. Jest on wigc oparty na zalozeniu, ze wszelkie
wylaczenia i ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, ktére — w oparciu
o zarzut zgloszony przez oskarzonego — maja znaczenie w procesie cywilnoprawnym
o0 naruszenie tego prawa, muszg by¢ jednakowo respektowane takze w procesie kar-
nym wszczetym z tego tytulu. Tak zatem, jak wylaczenia i ograniczenia te — zreszta
zaréwno ustawowe, jak i (dodatkowo) uzgodnione umownie - stoja na przeszkodzie
orzeczeniu w danym przypadku odpowiedzialnosci cywilnoprawnej, tak samo mu-
sz one przemawia¢ przeciwko zasadzeniu w takim przypadku sankcji karnej. Kon-
centrujac sie w tym miejscu w zakresie wspomnianych obostrzen w dochodzeniu
ochrony prawa do znaku towarowego na tych szczegdlnych z nich, a wymienionych
we wczesniejszych punktach tego opracowania, nalezy stwierdzic, ze:

a) odnosnie do tolerowania uzywania znaku - uwzglednienie takiego zarzutu
zgloszonego przez oskarzonego w sprawie karnej jest uzasadnione juz fak-
tem, Ze dochodzenie naruszenia swojego prawa do znaku towarowego w sy-
tuacji, kiedy wczes$niej przez kilka lat przywalato sie mu na takie zachowanie,
jest sprzeniewierzeniem si¢ zasadom lojalnosci i uczciwosci, ktére obowia-
zujg na konkurencyjnym rynku, i dziataniem w warunkach naduzycia wia-
snego prawa, czyli niedozwolonego jego wykonywania; a trzeba dodac, ze
tym bardziej dotyczy to sytuacji, kiedy takie przyzwolenie trwalo sporo dtu-
zej niz ustawowe minimum 5 lat, jak tez, jesli nastapilo ono wobec znaku
identycznego lub az tak wysoce podobnego, ze wlasciwie nieodrdznialnego
przez wlasciwy krag odbiorcéw; wspomniane zasady sg przy tym traktowane
$cisle praktycznie, co powoduje, ze wszelkie akty pozorujace dochodzenie
ochrony znaku wczesniejszego przez uprawniony do niego podmiot, w tym
wobec 0s0b uzywajacych powstalych pdzniej oznaczen niezarejestrowanych
(lub tez innych praw niz do zarejestrowanego znaku), jak np. kilkukrotne
i mocno rozciagniete w czasie ostrzezenia czy inne monity podnoszace fakt
naruszenia, nie s3 uwazane za argument zaprzeczajacy zachodzeniu (§wiado-
mego) tolerowania uzywania;

22 Ibidem,s. 167-169.
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b) odno$nie do wymogu rzeczywistego uzywania znaku - uwzglednienie ta-
kiego zarzutu zgloszonego przez oskarzonego w sprawie karnej oznacza tak
samo, jak w procesie cywilnym, przerzucenie ciezaru dowodu na uprawio-
nego do znaku wczesniejszego; dowdd taki pozostaje tez bez jakichkolwiek
zmian, w tym co do nieprzerwanego okresu ostatnich 5 lat, ktéry musi by¢
nim objety (bez wzgledu na to, w jakim czasie mial miejsce czyn z uzyciem
takiego znaku przypisywany oskarzonemu).

Warto doda¢, ze odnosénie do ograniczen prawa do znaku jako takich zwraca si¢
uwage zwlaszcza na to, iz w pelni aktualne pozostaje w procesie karnym wymagane
dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku w razie wykroczenia poza te ogranicze-
nia (polegajace m.in. na uzywaniu oznaczen opisowych, w tym w celu identyfikacji
przeznaczenia czgsci zamiennych czy akcesoriéw), aby postugiwanie si¢ chronio-
nym znakiem bylo podjete w funkcji znaku towarowego, czyli w celu oznaczenia
pochodzenia towar6w lub ustug, ktérych dotyczyto postuzenie sie tym znakiem. Po-
nadto przyznaje sig, ze warunek zgodnosci z dobrymi obyczajami (a wiec, jak w pra-
wie polskim okresla to art. 156 ust. 2 p.w.p., ,,z uczciwymi praktykami w przemysle
i handlu”) takiego korzystania ze znaku jest w systemie karnym problematyczny do
zastosowania, a to chocby z racji takich fundamentalnych zasad karalnosci za czyny
zabronione, jakie oddaje zwtaszcza paremia: nullum crimen sine lege. Zmusza to do
rozwazania wskazanej przestanki przy uwzglednieniu caloksztattu okolicznosci za-
réwno skladajacych si¢ na dany czyn sprawczy, jak i mu towarzyszacych®.

Na marginesie mozna tez nadmienic, ze przyjmowany w doktrynie niemieckiej
trzeci etap badania popelnienia przestepstwa poprzez korzystanie z cudzego znaku
towarowego, w ktorym bierze si¢ pod uwage inne jeszcze okolicznosci prawne uspra-
wiedliwiajace takie dzialanie, ma na wzgledzie tego rodzaju szczegélne uprawnie-
nia, jak np. swobode¢ wypowiedzi czy swobode tworczosci artystycznej albo wolno$é
prasy. Rowniez w tym aspekcie — pomijajac wyjatkowe rozwigzania przewidziane
dodatkowo w sferze karnoprawnej odnoénie do zachowan opartych na takich wol-
nos$ciach konstytucyjnych - ocena i respektowanie w procesie karnym tego rodzaju
uprawnien oskarzonego powinny przebiega¢ tak, jak to jest wlasciwe dla procesu cy-
wilnego o naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, identycznie jak w jego
przypadku®.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie winno by¢ traktowane przede wszystkim jako przyczy-
nek do dalszej dyskusji, w szczegdlnosci wlasnie na temat regulacyjnych potrzeb dla

23 Ibidem,s. 169-173.
24  Ibidem,s. 174.
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sprawnego dochodzenia odpowiedzialnosci karnej, zwlaszcza z punktu widzenia
organéw $cigania, na ktorych cigza podstawowe obowiazki w sferze nie tylko wyja-
$nienia i udowodnienia okreslonych okolicznosci, lecz takze ich oceny i kwalifikacji
prawnej.

Niemniej jednak z dokonanej w nim analizy wynika wlasciwie nie tylko to, co
bylo jego zasadniczym celem, a wigc ustalenie, czy w procesie karnym dotyczacym
odpowiedzialnosci z tytulu korzystania z zrejestrowanego znaku towarowego, roz-
wazanym na tle przepisu p.w.p. w przedmiocie czynu polegajacego na podrobieniu
znaku, nalezy uwzglednia¢ ograniczenia, a zwlaszcza wylaczenia w dochodzeniu
ochrony prawa na taki znak, jakie s3 przewidziane ustawowo, w tym zwlaszcza te
zwigzane z tolerowaniem uzywania danego znaku przez osoby trzecie, a jesli tak, to
czy nie byloby wskazane unormowanie w tym przepisie takiej zasady wprost. Z ana-
lizy tej wynika bowiem ostatecznie réwniez i to, Ze do rozwazenia w kontekscie pro-
jektowanych zmian przepiséw p.w.p. bytoby, czy modyfikacji nie wymaga tez sam art.
305 p.w.p. jako taki. Dokladniej chodzi o legislacyjny problem, czy przepis ten nie po-
winien - wzorem rozwigzania obowigzujacego na przyklad w prawie niemieckim -
okresla¢ wiekszej liczby przypadkéw niedozwolonego uzywania znaku towarowego,
sankcjonowanych karnie w drodze tego przepisu, poza samym przypadkiem znaku
podrobionego. Instytucja tego znaku zostala skonstruowana praktycznie specjalnie
na potrzeby przeciwdzialania wprowadzeniu towaréw podrobionych (a $cislej: po-
dejrzewanych o podrobienie) na celny rynek panstwa czlonkowskiego, a zatem stuzy
zatrzymaniom towaréw na granicach celnych UE. Uznajac jg wiec, jak dzieje sie to
na skutek powotanego przepisu, za wylaczng forme zjawiskowa przestepstwa w dzie-
dzinie prawa znakow towarowych (poza czynem z art. 308 p.w.p. majacym tu juz zu-
pelnie inne, osobne znaczenie), ustawodawca polski dokonal wyraznego rozdzielenia
zakresu ochrony prawa na zarejestrowany znak towarowy w ramach odpowiedzial-
nosci karnej oraz zakresu ochrony, ktdra jest zapewniona przez przepisy p.w.p. okre-
slajace odpowiedzialno$¢ cywilng za naruszenie tego prawa. Przyjal zatem, ze gtéwna
metoda ochrony prawa ochronnego na znak towarowy jest metoda cywilnoprawna,
a tylko w pewnym zakresie stosuje si¢ takze metode karnoprawna, czyli ze w tej dzie-
dzinie dobr zasadne jest jednak zréznicowanie ,,pola razenia” narzedzi dostepnych
w ramach obydwu tych metod®.

Jakkolwiek ten drugi problem pozostal w tym opracowaniu otwarty*, to pro-
blem deregulacji art. 305 p.w.p. w aspekcie uwzglednienia przy jego zastosowaniu

25  Tak juz — i to odno$nie do wszystkich praw wlasnosci przemystowej — A. Szewc, Przestepstwa
i wykroczenia przeciwko prawom wiasnosci przemystowej, ,,Biatostockie Studia Prawnicze”
2015, nr 19, 5. 229.

26  Atrzeba przyznaé, ze nie tylko w panstwach z innych kontynentow oraz spoza UE, lecz i w pan-
stwach cztonkowskich UE system karnoprawnej ochrony prawa z rejestracji znaku towaro-
wego przedstawia si¢ jednak roznie (cho¢ wérdd tych drugich przewaza model identyczny lub
zblizony do tego przyjetego w prawie niemieckim); por. np. Criminal Liability for Trademark
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wspomnianych okolicznosci wylgczajacych skutecznos¢ prawa ochronnego na znak
towarowy wobec 0s6b trzecich zostal tu rozstrzygniety negatywnie. Takie rozstrzy-
gniecie ma jednak charakter warunkowy, opiera si¢ bowiem na wierze w prawidiowe
stosowanie tego przepisu przez organy $cigania, a ostatecznie przez sady karne”,
w tym jego dokfadniejszg analize w uzasadnieniach wyrokow?. Jest ono tez moty-
wowane nadzieja na rozwoj pismiennictwa krajowego, ktore bedzie wspiera¢ przed-
stawione w tym opracowaniu podejscie do przedmiotowej kwestii?, i to w sposob
wyrazny*’. Oczekiwanie takie staje si¢ tym bardziej zasadne, ze juz teraz w pismien-
nictwie zwraca si¢ uwage na wigksze skomplikowanie ograniczen prawa ochronnego
na znak w razie ich rozpatrywania wlasnie w ramach przypadkéw odpowiedzialnosci
karnej okreslonych przepisami p.w.p.*!

Konkluzjg z przeprowadzonej analizy jest tez ogodlniejsza uwaga poczyniona
w wyniku skonfrontowania regulacji niemieckiej z przepisami polskimi w kwestii za-
réwno zakresu, jak i statusu praw przeciwstawianych prawu z rejestracji znaku to-
warowego w kontekscie wylaczen w dochodzeniu jego ochrony. Otéz w swietle tej
konfrontacji prawo niemieckie okazuje si¢ w stosunku do prawa polskiego duzo

Infringement. A Collaborative International Study (praca zbiorowa), Merchant&Gould. A Tech-
nology & Innovation Law Firm, styczen 2021; zob. na: https://www.vda.pt/xms/files/05_Publi-
cacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.

27  Aczkolwiek majac w pamigci poprzednie trudnosci w stosowaniu art. 305 p.w.p. przez sam SN
i jego opory w interpretacyjnym korygowaniu oczywistych wad tej normy (w jej pierwotnym
brzmieniu), mozna mie¢ co do powyzszej roli orzecznictwa jednak shuszne watpliwosci; zamiast
wielu M.J. Zigba, Rola orzecznictwa Sadu Najwyzszego w prawidlowej subsumpcji czynu pod
norme prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znakéw towarowych (art. 305
p-w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji euro-
pejskiej oraz nauk penalnych, Wroctaw 2011, s. 303-320.

28  Takze w tym wzgledzie zasadne moga by¢ jednak obawy, jako ze nawet w wydanym dopiero nie-
dawno orzeczeniu SN, stwierdzajacym znaczenie wyczerpania prawa do znaku dla oceny popet-
nienia przestepstwa z art. 305 p.w.p., brak wyjasnien co do relacji (a $cislej: zaleznoséci) miedzy
cywilnoprawng a karnoprawng ochrona tego prawa; por. postanowienie SN z dnia 31 stycznia
2018 r., VKK 297/17, Orzecznictwo Sadu Najwyzszego Izba Karna i Izba Wojskowa 2018, nr 5,
poz. 40.

29  Dotad mozna bylo w pismiennictwie raczej spotka¢ do§¢ ogdlne stwierdzenia, jak na przyklad to
o jedynie subsydiarnej roli przepisow karnych, i niejasno wskazujace, ze zakres ochrony znaku
towarowego wyznaczony przez te przepisy zawsze pozostaje zalezny od zakresu ochrony prze-
widzianego w art. 296 i nast. p.w.p.; tak np. P. Kostanski, Prawo wlasnosci przemystowe;j. Ko-
mentarz, Warszawa 2010, Legalis, kom. do art. 305 p.w.p.

30  Tak wiasciwie dotad jedynie E. Czarny-Drozdzejko (Wybrane problemy stosowania art. 305
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, ,,Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 82-95), twier-
dzac, ze w razie zachodzenia ograniczenia tresci wylacznego prawa na znak towarowy zacho-
wanie sprawcy zostaje pozbawione cechy bezprawnoéci, co uniemozliwia zastosowanie ar. 305
p-w.p.

31  Por. np. odnosnie do wyczerpania prawa na znak towarowy (w $wietle cytowanego wyzej po-
stanowienia SN) D. Kuberski, Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021,
s. 121-136.
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bardziej zapobiegawcze i sprzyjajace swoim rodzimym przedsigbiorcom w dziedzi-
nie posiadanych przez nich praw do oznaczen odrézniajacych w zderzeniu z poja-
wiajacymi sie — wczedniej czy pdzniej — na rynku niemieckim znakami towarowymi
(w tym znakiem unijnym) w oparciu o ich formalng ochrone w trybie rejestracji.
Stad tez powstaje zarzut wobec obecnego projektodawcy, ktory w swoich planach re-
formy, i to wobec - jak sam twierdzi — calego prawa wlasnosci przemystowej, nie
bierze po uwage wyraznej stabosci w dbaniu o interesy wlasnych przedsigbiorcow, ja-
kim dotkniete jest prawo polskie w poréwnaniu z prawem obcym (tu: niemieckim).
W zwiazku z tym nalezy zglosi¢ potrzebe dokonania przez krajowego projektodawce
w dziedzinie znakéw towarowych - zaréwno teraz, jak i na przyszlos¢ — analizy od-
nos$nej regulacji krajowej, w ramach planéw jej modyfikacji (a tym bardziej reformy),
pod katem gwarantowania przez nig konkurencyjnosci polskim przedsiebiorcom
w zderzeniu z przedsiebiorcami zagranicznymi. A konkurencyjnos¢ ta ma przeciez
znaczenie nie tylko ze wzgledu na mozliwosci korzystania przez rodzimych przed-
siebiorcdw z ich oznaczen na rynku wewnetrznym, lecz takze ze wzgledu na sytuacje,
gdy beda oni chcieli wyjs$¢ ze swoja oferta na rynek innych panstw cztonkowskich
UE. Niestety, jak dotad, takie analizy poréwnawcze nie byty prowadzone pod katem
wyrdéwnania szans krajowych producentéw czy ustugodawcow, zwlaszcza w aspekcie
zachowania wypracowanych i utrwalonych juz przez nich w obrocie praw do ozna-
czen odrdzniajacych w rywalizacji z nowo pozyskiwanymi prawami z rejestracji zna-
kéw towarowych, a tym bardziej wchodzenia na rynek krajowy znakéw unijnych czy
ekspansji na ten rynek znakow zarejestrowanych za granica. A praktyka orzecznicza
pokazuje, ze krajowe sady - cywilne, jak i administracyjne — dos¢ czesto faworyzuja
w takich przypadkach znaki nalezace do przedsiebiorstw z zagranicy, chronione tam
w trybie rejestracji i uzywane, a zastosowane teraz na potrzeby zdobywania klien-
teli w Polsce, w tym poprzez ich nastepcza rejestracje jako znakéw unijnych albo na-
wet polskich. Bronienie si¢ przez rodzimych przedsiebiorcéw w sporach cywilnych
(o naruszenie) czy administracyjnych (o rejestracje) z wlascicielami takich znakow
jest na ogot bezskuteczne wlasnie z racji tylko braku formalnej ochrony ich oznaczen
krajowych. Niewiele w tej obronie pomaga tez zarzut ztej wiary, ktory zreszta nie za-
wsze moze by przeforsowany, a to na przyklad z powodu wywodzenia pdzniejszej
rejestracji znaku zagranicznego lub unijnego z wcze$niejszego prawa z uzywania ta-
kiego znaku za granicg (respektowanego wlasnie na gruncie tamtejszego ustawodaw-
stwa — analogicznie, jak ma to miejsce w prawie niemieckim).

Powyzsza stabo$¢ systemu krajowego przekiada si¢ takze na mozliwosci obrony
przez przedsiebiorcow krajowych swojej pozycji rynkowej w sferze prawnoznakowej
w toku czynno$ci dochodzeniowo-$ledczych czy juz po postawieniu w stan oskar-
zenia w sprawach karnych wszczynanych przez podmioty wyposazone w formalnie
chronione w Polsce prawo do znaku towarowego, czesto majace swoje zrodlo w poz-
niejszej rejestracji (zagranicznej lub unijnej czy nawet krajowej). A jesli nawet to
konkurencyjne prawo jest wczesniejsze wobec prawa wytworzonego na rynku pol-

Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1 71
Biatostockie Studia Prawnicze



Marcin Trzebiatowski

skim przez rodzimego przedsiebiorce, to takie prawo pozniejsze réwniez w razie
jego tolerowania przez przedsigbiorce uprawnionego z rejestracji znaku nie ma szans
na utrzymanie si¢ na rynku. Dzieje sie tak z racji przypisywania mu rangi prawa
objetego systemem ochrony tylko z tytutu czynéw niedozwolonych (tj. na gruncie
przepiséw u.z.n.k.), ktére — jako pozbawione przymiotéw prawa podmiotowego -
musi ustgpi¢ prawu uformowanemu w trybie urzedowej procedury rejestracyjne;j.
Dla podmiotu oskarzonego o popelnienie w takim przypadku czynu z art. 305 p.w.p.
oznacza to zas$ — przy spelnieniu przestanki identycznosci lub nieodréznialnosci oraz
tozsamosci towardw lub ustug - wyczerpanie znamion tego czynu i ponoszenie od-
powiedzialnosci karnej. A taka sytuacja jest na gruncie prawa niemieckiego wyklu-
czona. I usunieciem tego rodzaju niedostatkdw regulacji krajowej powinien zajac si¢
projektodawca, zamierzajacy przeprowadzi¢ autentyczna ,reformg” polskiego prawa
wlasnosci przemystowej. Powinno tak sta¢ sie tym bardziej, jesli faktycznie miataby
ona zaprowadzi¢ ,,Polski Lad”, realizowac ,,Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju” oraz zapewnic¢ ,,korzystny wplyw na zwiekszenie konkurencyjnosci i osiaggnie-
cie stalego wzrostu gospodarczego”.
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