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Zakres penalizacji naruszen prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie Prawa

wlasnos$ci przemystowej

L Uwagi wstepne

Wstepna refleksja dotyczy roli prawa karnego w zwalczaniu zjawiska falszywych
oznaczen towarowych. Badania historyczne wykazujg, Zze tradycja oznaczania
wytwarzanych przedmiotow siega okresu, w ktdrym pojawit sie rynek, a ich ochrona
prawna, zarowno cywilna jak i karna, miala miejsce juz w starozytnym Rzymie.
Pierwsze regulacje towarzyszgce gwaltownemu rozwojowi znakéw towarowych,
przypadajace na schylek XVIII i poczatek XIX w. w Europie, miaty postaé¢ wlasnie ustaw
karnych. Dopiero druga polowa XIX w. przyniosta szereg kompleksowych ustaw
regulujacych cywilnoprawna problematyke ochrony znakéw towarowych. Z tego czasu
pochodzg takze pierwsze normatywne definicje znaku towarowego, stanowiace
podstawe do budowania teorii wyjasniajagcych jego istote¢ i charakter prawny.
Wspodlczesnie zasadnicza rola w ochronie znaku towarowego, jako dobra wilasnosci
przemystowej przypada prawu cywilnemu. Podmiotowe prawo bezwzgledne
zapewniajagce uprawnionemu  monopol prawny —w zakresie uzywania znaku
towarowego zapewnia ochron¢ skuteczng erga omnes nie tylko historycznie pierwotne;j
i konstytutywnej funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie towaru, ale takze
innych, nastepczych funkcji, takich jak gwarancyjnej i reklamowej. Roszczenie o
zaniechanie stanowiagce naturalny korelat podmiotowego prawa bezwzglednego
pozwala przerwaé dzialania naruszajgce i wraz z roszczeniami stuzgcymi naprawieniu

szkody skutecznie chronig interes uprawnionego. Nie oznacza to utraty znaczenia



ochrony karnoprawnej. Stawia jednak pytanie o zakres penalizacji zachowan
stanowigcych wkroczenie w wytacznosé uprawnionego wynikajacg z przyznanego mu

prawa podmiotowego i 0 adekwatnos$¢ srodkow repres;ji.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska podejmuje problematyke znaczenia i roli
prawa karnego w obszarze obrotu gospodarczego w ogodle, a w szczegolnosci poddaje
analizie 1ocenie normatywne rozwigzanie ochrony prawnokarnej (art. 305 p.w.p.) w
relacji do ochrony znaku towarowego udzielanej przez prawo cywilne. Stanowi zatem

probe odpowiedzi na wskazane wyzej pytanie.

Majac na uwadze co raz czestszg praktyke wykorzystywania srodkéw karnych przez
uprawnionych do naruszanych znakow towarowych, jak i samag wage problemu
zasadnosci i zakresu represji zachowan naruszajgcych prawa ochronne, wybo6r tematu

nalezy uznaé za trafny i uzasadniony.

1L Konstrukeja pracy i uwagi formalne

Praca sklada si¢ z szesciu rozdziatow, poprzedzonych Wstgpem i zakonczonych

Whnioskami.

Rozdziat 1. ,,Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego”, zgodnie z tytutem
przedstawia znak towarowy jako dobro niematerialne, zaliczane do dobr wiasnosci
przemystowej. Prezentacja obejmuje funkcje znaku towarowego zwracajgc uwage na
ich charakter i tres¢ oraz nature prawng prawa ochronnego na znak towarowy ,
pozytywnie wskazany w art. 154 p.w.p. konglomerat uprawnien wylacznych oraz
ustawowe ograniczenia skutecznosci prawa ochronnego (art. 155,156,157 1 160 p.w.p.).
Jest to syntetyczna prezentacja (na 100. stronach) istotnych kwestii, stanowigca punkt
wyjscia dla tytulowych rozwazan nad zakresem penalizacji naruszenia prawa

ochronnego.

Rozdziat II. zatytulowany ,,Przedmiot prawno karnej ochrony znaku towarowego”
sktada sie z dwbch podrozdziatéw : 1. Pojecie przedmiotu ochrony i 2. Uwagi prawno
porownawcze i historyczne. W ramach pierwszego znajdujg si¢ istotne dla wykladni art.
305 p.w.p. wywody dotyczace odpowiedzi na pytanie, jakie interesy (wartosci)

obejmuje ochrong wskazana norma. Czy jest to wylacznie pewnos¢ i bezpieczenstwo



obrotu, interesy jego uczestnikéw , w tym uprawnionych z praw wylacznych i
kupujacych, czy wreszcie pewnos¢ obrotu i mienie w postaci prawa na dobru wiasnosci
przemystowe] ? Drugi podrozdzial zawiera ogo6lng charakterystyke regulacji znakdéw
towarowych w prawie brytyjskim i niemieckim, zwtaszcza w zakresie penalizacji
naruszen praw chronigcych znaki towarowe, przewidzianych w tych systemach.
Prezentuje takze ewolucje rozwigzan przewidujacych odpowiedzialno$¢ karng za

naruszenie prawa do znakow towarowych w prawie polskim.

Rozdziat 1II. ,,Podmiot odpowiedzialnosci karnej i strona podmiotowa czynu” skupia
sie w istocie na dwoch problemach. Po pierwsze, na charakterze przestepstwa za art.
305 p.w.p. (czy jest to przestepstwo powszechne , czy indywidualne?) i zwigzang z tym
kwestig odpowiedzialnosci 0sob prowadzacych lub kierujacych jednostka organizacyjng
(art. 309 p.w.p.). Po drugie, na stronie podmiotowej czynu, w szczeg6lnosci na analizie
dwoch samodzielnych typdw przestepstw opisanych w art. 305 p.w.p. z punktu widzenia
tego, czy moga by¢ one popetnione z zamiarem bezposrednim, czy takze ewentualnym.
Analiza strony podmiotowej obejmuje rozwazaniami pytanie, czy penalizacja jedynie

dziatan umys$lnych nie stanowi zbyt daleko idagcego ograniczenia penalizacji.

Rozdziat IV. ,,Uzywanie znaku towarowego bez uprawnienia” zawiera kréotkie uwagi
odnoszace sie do pojecia uzywania na gruncie ustawy Prawo wilasnosci przemystowej
jako wykonywania prawa ochronnego przez uprawnionego oraz do przypadkow
ograniczajgcych skutecznos$¢ tego prawa, a zatem do okolicznosci, ktoére ex lege
wylaczajg bezprawnos$¢ uzywania . Stanowig one kanwe dla oceny aktualnie przyjetego
zakresu penalizacji uzywania cudzego znaku towarowego (zmiana art. 305 p.w.p.

obowiazujaca od 31.08.2007r).

Rozdziat V. ,,Oznaczanie znakiem towarowym w celu wprowadzenia do obrotu i
obrot oznaczonymi towarami” ma znaczenie zasadnicze 1 jest poswiecony analizie
zachowan sprawcy dwoch  penalizowanych w ramach art. 305 p.w.p. postaci
bezprawnego uzywania znaku towarowego. Z punktu widzenia znamion tych typow,
weztowymi zagadnieniami rozwazanymi w ramach tego rozdzialu sg: pojecie znaku
podrobionego i znaku zarejestrowanego i relacje zachodzace pomig¢dzy nimi oraz
pojecie wprowadzenie do obrotu i dokonywanie obrotu. Oddzielnie omawianymi

zagadnieniami sg takze : karnoprawna ochrona znaku towarowego UE , znaku



towarowego zarejestrowanego w trybie miedzynarodowym oraz odpowiedzialno$é

karna za naruszenie prawa do znaku towarowego na podstawie art. 306 p.w.p.

Rozdzial VI zatytulowany ,,Zagadnienia szczegolne” zawiera og6élng charakterystyke

dwoch normatywnych kategorii znakow towarowych : renomowanego i ustugowego.

Uktad pracy, wybor i kolejno$¢ rozwazanych zagadnien odpowiadaja zamierzonemu
celowi, ktory Autor wskazal we Wstepie, jako ,,...dokonanie analizy zakresu ochrony
karnoprawnej w relacji do ustalonych obszaréw ochrony znaku towarowego w prawie
cywilnym.” (s. 4). Nalezy podkresli¢c celowo$¢ wywodow Rozdziatu I. jak i stuszny
wybo6r zagadnien w nim poruszanych, ktore zostaly przedstawione w zakresie
niezbednym dla zasadniczych rozwazan.

Zastrzezenia formalne dotyczg trzech kwestii. Po pierwsze, wydaje sie
nieuzasadnione wyodrgbnienie Rozdzialu IV. Uzywanie znaku towarowego bez
uprawnienia. Tres¢ rozwazan zawartych w tym rozdziale czgsciowo pokrywa sie z
wywodami Rozdziatu I pkt.3 .Objecie tego fragmentu (rozdziat liczy 7 stron ?)
samodzielng jednostka burzy logike, poniewaz sugeruje odrebnos¢ bezprawnego
uzywania od sposobéw uzywania wskazanych w art. 305 p.w.p. jako karalne. Wydaje
sie, ze Lkorzystniejsze z punktu widzenia przejrzystosci pracy jak i pozwalajgce
zachowa¢ proporcjonalnos$¢ poszezeg6lnych rozdziatow byloby wlaczenie omawianego
fragmentu jako pkt. 1, o charakterze wstepnym, do Rozdziatu V. Ten z kolei powinien
by¢ wyraznie podzielony na dalsze podpunkty, zgodnie ze wskazanymi dwoma typami
(postaciami uzywania) przestepstw objetych dyspozycjg art. 305 p.w.p. Po drugie,
lekture pracy utrudnia takze bardzo skape, przynajmniej w rozdziatach od trzeciego do
szostego wiacznie, oddzielenie rozwazanych kwestii i brak wyraZnie postawionego
problemu. Wreszcie, zastrzezenia formalne - w istocie techniczne - budzi podwoéjny
sposoOb oznaczania rozdziatow (1. Rozdziat I, 2. Rozdziat 11, itd. ) jak i to, Ze rozdzialy nie

zaczynajg sie od nowej strony.

Nie budzi uwag strona warsztatowa pracy. Rozprawa jest dobrze udokumentowana,
tak co do zrodet prawa (miedzynarodowego, unijnego , wybranych systemdéw obcych),
literatury i zwlaszcza orzecznictwa ( wyroki TSUE, wyroki sadow polskich, w tym Sadu
Najwyzszego, sagdow powszechnych, NSA oraz Trybunatu Konstytucyjnego — lacznie
przeszto 150 pozycji). Praca jest napisana poprawnym jezykiem prawniczym, bardzo

dobrym, co nalezy podkresli¢, jezykiem polskim 1z widoczng pasjg.



HI.  Ocena merytoryczna

1. Uwagi ogolne

Praca ma charakter krytycznej analizy regulacji karnoprawnej ochrony znakéw
towarowych w systemie krajowym. Przedstawiona w rozprawie ewolucja rodzimych
rozwigzan prawnych i regulacja w wybranych systemach obcych ( prawo brytyjskie i
niemieckie) prowadzg Autora do wniosku, ze aktualnie ,.istnieje stan r6wnowagi miedzy
penalnymi i cywilnymi $§rodkami oddziatywania w przypadku naruszen praw do znaku
towarowego” (s.258). Ocene powyzsza uwazam za stuszng i dobrze uzasadniona.
Zakres przedmiotowy art. 305 p.w.p. obejmuje te postaci naruszenia prawa ochronnego,
ktore nie tylko godzg w prawo wylgczne uprawnionego do znaku, ale rownoczesnie
burza stan rynku i groza bezpieczenstwu obrotu. Uzasadniona jest zatem penalizacja
bezprawnego uzywania cudzego znaku towarowego, zardwno identycznego jak i
podobnego, przyjmujacego postaé nie tylko oznaczania z zamiarem wprowadzenia do
obrotu ale takze samo wprowadzenie oznakowanego w ten sposob towaru oraz dalszy
nim obrét. Trzeba jednak podkreslié, ze brzmienie przepisu art. 305 p.w.p., nawet po
jego zmianie, sprawia szczegdlng trudno$¢ w ustaleniu zakresu penalizowanych
naruszen. Tres¢ przepisu jest zbudowana przy pomocy innych pojeé niz te, ktére opisujg
tres¢ uprawnien wylacznych sktadajgcych si¢ na prawo ochronne na znak towarowy.
Przepisy art. 153, 154 p.w.p., a wigc tej samej ustawy, wyznaczaja pozytywna tres$é
prawa i w polaczeniu z art. 296 ust. 2 p.w.p. wyznaczaja przestanki naruszenia. Norma
prawno-karna abstrahuje od tej regulacji dzielagc penalizowane uzywanie na dwa typy
zachowan, a 0§ podziatu stanowi to, czy ich przedmiotem jest ,,znak podrobiony” czy
znak zarejestrowany. Przeciwstawienie znaku  zarejestrowanego ,znakowi
podrobionemu” pomimo definicji legalnej z art. 120 ust. 3 pkt.3 p.w.p. jest mato czytelne
i nieprecyzyjne. Nie odpowiada ugruntowanemu w prawie cywilnym podzialowi na
uzywanie znakow identycznych lub podobnych dla towaréw identycznych lub
podobnych, ktére pozwalaja wyznaczyé samodzielne postaci bezprawnego uzywania.
Mozna by unikng¢ takich trudnos$ci stosujac technike legislacyjna przyjeta przez
wigkszo$¢ systemow prawnych pafistw unijnych. W wymiarze cywilnoprawnym polega
ona na wskazaniu zachowan, ktérych moze zakaza¢ uprawniony, a w wymiarze prawno

karnym - na odwolaniu si¢ w przepisie prawno karnym wprost do przepisow tej same;j



ustawy wskazujgcych tres¢ zachowan, ktére moze zakazaé uprawniony. Autor wskazuje
na rozwigzanie prawa niemieckiego, ktore operuje taka wiasnie technika, przez co
usuwa watpliwosci co do postaci i przedmiotu penalizowanych naruszen . Szkoda, ze
przedstawienie prawa obcego postuzylo Autorowi jedynie jako ilustracja i nie sktonito

do gtebszej refleksji i wyciagnigcia wnioskow zwlaszcza de lege ferenda.

Druga istotna teza Autora taczy sig z pytaniem, czy penalizacja powinna obejmowaé
uzywanie cudzego znaku jedynie dla towaréw wskazanych w rejestrze, czy takze dla
towaréw podobnych ? Na aprobate zastuguje stanowisko Autora o celowosci objecia
represja karng takze tych postaci uzywania cudzego znaku, ktére dotycza towaréw
podobnych do wskazanych w rejestrze. Mozna bylo je wzmocni¢ argumentami

ptyngcymi z analizy prawno porownawcze;j.

Donioste znaczenie ma kwestia objecia penalizacja naruszef renomowanych
znakéw towarowych skierowanych nie na funkcje odrézniajaca ze wzgledu na
pochodzenie, lecz na funkcje gwarancyjng i reklamowa. Zdaniem Autora brzmienie art.
305 p.w.p. pozwala objg¢ sankcjg karng wskazang posta¢ naruszenia, a to ze wzgledu na
fakt iz znaki te s3 znakami zarejestrowanymi, a ich ochrona cywilnoprawna nie jest
ograniczona zasada specjalizacji. Teza jest co do zasady stuszna. Trudno kwestionowaé
penalizacj¢ zachowania, ktére z zalozenia nosi znamie nieuczciwosci polegajacej na
wykorzystania renomy, zbudowanej wysitkiem uprawnionego do znaku. Powstaje
jednak pytanie o penalizacje uzywania przez nieuprawnionego znaku podobnego do
zarejestrowanego, ktdry cieszy si¢ renoma. Wszak powszechng praktyka jest uzywanie
przez nieuprawnionych znakéw cieszacych si¢ uznaniem i rozpoznawalnych w postaci

jedynie podobnej, nawigzujgcej, imitujgcej postaé zarejestrowana.
2. Uwagi szczegdélowe

Pierwsza dotyczy stanowiska Autora w kwestii przedmiotu ochrony (Rozdziat II
pkt.1), ktére nie zostalo w moim przekonaniu jasno wyrazone, a niektére twierdzenia sa
co najmniej watpliwe. Autor poddaje krytycznej analizie stanowisko SN zawarte w
postanowieniu z dnia 28.03.20081. w sprawie IKZP 1/08 przyjmujace, ze przedmiotem
ochrony w art.305 p.w.p. s3 dwa dobra : prawidtowos¢ obrotu i mienie w postaci prawa
wlasnosci przemystowej. Krytyka jest zasadna, ale zar6wno Sad Najwyzszy jak i Autor
mieszaja pojecia. W pierwszym rzedzie trzeba wyjasnié, ze prawo ochronne na znak

towarowy, tak jak patent, prawo ochronne na wzor uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru



przemystowego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawo z rejestraciji
topografii uktadéw scalonych sg samodzielnymi prawami majgtkowymi (wylacznie
majgtkowymi) tworzacymi zamkniety katalog praw podmiotowych bezwzglednych.
Prawa te sg oczywiscie prawami cywilnymi i oczywiscie mieszczg sie w pojeciu mienia.
Oddzielnym zagadnieniem jest substrat dobr wiasnosci przemystowej (wynalazek, wzor
uzytkowy, wzér przemystowy, znak towarowy, itd.), tzn. rzecz, ktéra pozwala na ich
istnienie i eksploatowanie. To jednak nie te no$niki wchodzg w sklad mienia w
rozumieniu art. 44 kc., a prawa majgtkowe chronigce uciele$nione w nich dobra
niematerialne. Majgc na uwadze powyzsze rozumienie, nie widze btedu w stanowisku,
ze przedmiotem ochrony w art. 305 p.w.p. jest takze mienie, a wiec prawo chroniace
dobra niematerialne. Nie oceniam relacji pomiedzy art. 305 p.w.p. i art. 291 kk
Uwazam jednak, ze przedmiotem ochrony w analizowanym przepisie jest pewnosé i
bezpieczenstwo obrotu gospodarczego i prawo ochronne na znak towarowy. Wskazane
dobra, wartosci pozostajg w zaleznosci w tym sensie, ze wzglad na ochrone
prawidiowosci rynkowej moze oddziatywa¢ na zakres penalizacji naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy.

Druga uwaga laczy si¢ z charakterystyka podmiotu odpowiedzialnego za
przestepstwa opisane w art. 305 p.w.p. Uwazam za stuszne stanowisko Autora w dwéch
kwestiach. Po pierwsze, ze sprawcg moze by¢ kazdy i - po drugie, ze art. 309 p.w.p.
jedynie doprecyzowuje ustalenie podmiotu odpowiedzialnego. Nie stanowi natomiast
modyfikacji zasad odpowiedzialnosci, nie zawiera klauzuli odpowiedzialnosci
zastgpcze). Zastrzezenia dotycza uzasadnienia powszechnego charakteru przestepstwa
opisanego w art. 305 p.w.p. Nie jest dla mnie ani zrozumiale ani potrzebne dywagowanie
nad pojeciem przedsigbiorcy, konsumenta, czynnosci obrotu powszechnego i
konsumenckiego, analizowanie kregu uprawnionych do rejestracji znaku towarowego.
Watpliwosci budzi wysuwanie ogélnej tezy, ze , Krag podmiotow, ktére moga ubiegaé sie
o udzielenie prawa ochronnego, w praktyce wyznacza jednoczesnie zakres
uzytkownikéw oznaczefi towarowych. To wlasnie osoby dzialajace w ramach
wskazanych jednostek organizacyjnych, wzglednie osoby fizyczne samodzielnie
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza, s najczesciej sprawcami naruszen praw

ochronnych.” (s.168).

3. Konkluzja



Recenzowana praca doktorska jest rezultatem rzetelnego wysitku wlozonego w
oryginalne przedstawienie trudnej problematyki. Autor wykazat dobra wiedze
teoretyczng, wzbogacong doswiadczeniem i praktyka , dobry warsztat, zmyst krytyczny ,

co swiadezy o przygotowaniu do samodzielnej pracy naukowe;.

Przedstawione w toku recenzji walory pracy dominujg nad zastrzezeniami, ktore w
przewazajacym stopniu majg charakter formalny i moga byé z latwoéciq usuniete.
Wszystko to sprawia, ze rozprawa doktorska Pana Dariusza Kuberskiego, pt. ,Zakres
penalizacji naruszen prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie Prawa wiasnosci
przemystowej” jest wartosciows praca naukowg i spelnia przestanki okreslone w art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z

pozn. zm.) i moze by¢ podstawg dalszych czynnoéci w przewodzie doktorskim.
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