Rozdzial 1. Znak towarowy:
geneza, pojecie i funkcje

§ 1. Uwagi wstepne

Znak towarowy towarzyszy produkcji i handlowi towaréw niemal od za-
rania, podlegajac zmianom i rozwojowi wraz ze zmieniajacymi si¢ uwarunko-
waniami ekonomiczno-spotecznymi. Tym przemianom z kolei towarzyszyly
zmiany w formie i zakresie ochrony znaku. Znak towarowy, zwlaszcza jego
funkgcje i znaczenie, nalezy rozpatrywac zawsze w kontekscie wspomnianych
uwarunkowan. Znak ma bowiem przede wszystkim znaczenie utylitarne, nie
istnieje sam dla siebie, lecz dla zwigkszenia okreslonych korzysci wlasciciela
znaku, a z drugiej strony - dla zapewnienia konsumentowi cho¢by niewielkiej
racjonalnosci jego zachowania na rynku.

Gdy tylko stalo si¢ jasne, ze znak towarowy zwigksza warto$¢ samego pro-
duktu, niezaleznie od jego obiektywnych wlasciwosci, a ten sam produkt ozna-
czony i nieoznaczony konkretnym znakiem moze miec¢ r6zna wartos¢, podjeto
proby nieuczciwego wykorzystania znaku dla osiagniecia korzysci. Ta sama
swiadomos¢ znaczenia i abstrakcyjnej wartosci znaku towarowego legta u pod-
staw zwiekszania zakresu jego ochrony. Znak towarowy stal si¢ dobrem samym
w sobie, ktéremu nalezna jest odpowiednia ochrona przyznana w granicach
realizowanych przez niego funkcji w obrocie gospodarczym.

§ 2. Geneza instytucji znaku towarowego

Geneza instytucji znakow towarowych siega czaséw antycznych, kiedy
za sprawg pojawienia sie towaru — wyrobu przeznaczonego do sprzedazy lub
wymiany — wyksztalcit sie rynek i spoleczny podziat pracy. W miare terytorial-
nego rozszerzania sie rynku, towary, w skutek oderwania od swoich twdrcow,
stawaly si¢ anonimowe. Koniecznym rozwiazaniem bylto zatem umieszczanie
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okreslonych znakéw na produktach!. Praktyka ta data poczatek rozwojowi in-
stytucji znakow towarowych rozumianych jako oznaczenia wskazujace na po-
chodzenie okreslonych towaréw od konkretnego wytworcy. Znacznie pozniej
pojawilo si¢ wspolczesne pojecie znaku towarowego jako znaku pochodzenia
towaru od danego producenta lub sprzedawcy?.

W $wiecie starozytnym znaki towarowe popularne byly w Asyrii, Egip-
cie, Babilonie, Chinach, Grecji oraz w Imperium Rzymskim. Znakowano nimi
szczegblnie wyroby ceramiczne. W starozytnym Rzymie pierwowzdr znaku
towarowego wykorzystywany byl rowniez jako sposéb kontroli nad wprowa-
dzanymi do obrotu preparatami leczniczymi, np. umieszczony znak okulisty
na opakowaniu lekarstwa, ktore ten sporzadzil, nakladal na niego obowigzek
dbania o bezpieczenstwo uzywania leku oraz jego skutecznos¢®. Rowniez cegly
i plytki byly znakowane przez rzymskich budowniczych, tak aby wskazywaty
na ich wytworce*.

Znaki z tego okresu wykazywaly jednak pewne réznice. Przykladowo
w Grecji znaki umieszczane na wyrobach mialy jedynie charakter znakow
autorskich (sygnowanie dziet sztuki przez artystow czy wyrobow codzien-
nego uzytku przez rzemies$lnikéw), natomiast w Chinach i Rzymie znane byly
tez znaki warsztatowe, ktore nie wskazywaly na konkretnego wytworce, lecz
na pochodzenie wyrobow z okreslonego warsztatu produkcyjnego®.

W okresie sredniowiecza w dziedzinie znakdéw towarowych nastapit roz-
woj, dzigki ktéremu instytucja ta przybrala ksztalt zblizony do obecnego®. Za
sprawa cechow i gildii, ktore zinstytucjonalizowaty rozwiniety handel i rzemio-
sto, znaki towarowe zaczely odgrywaé wazna role w zyciu gospodarczym. Zrze-
szeni w tych organizacjach majstrowie mieli prawo, a czasem nawet obowia-
zek, oznaczac swoje wyroby cechg (znakiem). Przyktadowo, w XIII w. w Anglii
prawo nakazywalo piekarzowi znakowac kazdy bochenek chleba, a zlotnikowi
kazdy pojedynczy wyrdb’. Wybor konkretnego znaku nie byl dowolny, zazwy-
czaj byt juz z géry narzucony przez cech, a jesli byt wybrany, to z uwzglednie-
niem zakazu uzywania oznaczen, ktorymi postugiwali sie juz inni rzemieslnicy.
W takiej formie znak towarowy mial charakter znaku personalnego, ktory sci-
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sle faczyl sie z osobg mistrza cechowego (taki znak okreslano nazwg ,gmerk”).
W zwiazku z rozwojem zakladow rzemieslniczych, ktére zatrudnialy coraz
wieksza liczbe czeladnikdw i ucznidéw, mistrz nie mogl juz sprawowac bezpo-
sredniej pieczy nad kazdym produktem opuszczajacym jego zaklad. W tych
okolicznosciach dotychczasowy personalny znak towarowy stal si¢ oznacze-
niem warsztatowym i zaczal realizowa¢ nieznang dotychczas funkgje, tj. funk-
cje gwarancyjno-jakosciowa®. Mistrz brat odpowiedzialnos¢ za jakos¢ produk-
¢ji, niezaleznie czy wykonal towar osobiscie czy nie. Z czasem wyksztalcila sie
zasada zbywania znaku towarowego tacznie z warsztatem, ktory go uzywal®.

W sredniowieczu wyksztalcil sie rowniez pierwowzor dzisiejszego systemu
rejestracji znakow towarowych. Zapisywano je w ksiegach cechowych, lacz-
nie z ich rysunkiem, a takze nazwiskiem i imieniem mistrza oraz datg wpisu.
Wprowadzenie zapisu do ksiegi cechowej oznaczalo, ze znak jest zastrzezony
na rzecz konkretnego rzemieslnika i inny cztonek cechu nie moze go uzywac.
Obok rejestru marek prowadzonych przez cechy, istnialy réwniez rejestry ma-
rek kupieckich, ktorymi zajmowaly si¢ gildie'°.

Owczesne znaki towarowe, mimo wielu podobienistw do znakéw dzisiej-
szych w zakresie realizowanych funkcji, réznily sie pod wieloma wzgledami.
Stosowano je gléwnie z przyczyn prestizowych, nie zas w celu maksymaliza-
¢ji dochodéw producenta lub sprzedawcy!!. Nie stanowily tez narzedzia walki
z konkurencja, co wynikalo z polityki prowadzonej przez cechy, ktore regla-
mentowaly surowce, iloéci sprzedawanych wyrobdéw oraz liczby zatrudnio-
nych w warsztacie czeladnikow i uczniow!.

Istotne zmiany w charakterze znakéw towarowych przyniosty wielkie od-
krycia geograficzne. Prosta produkcja towarowa oparta na reglamentacji ce-
chow w warsztatach rzemieslniczych nie byta w stanie zaspokoi¢ zwiekszonego
popytu. Walka z ograniczeniami narzucanymi przez cechy doprowadzita do
powstania manufaktur, ktorych mozliwosci produkeyjne (skala i tempo pro-
dukcji) byty znacznie wieksze. Wraz z rozwojem manufaktur znaki towarowe
zaczely traci¢ na znaczeniu. Dzialo si¢ tak dlatego, ze w tym czasie ich ist-
nienie w dotychczasowej formie moglo by¢ zapewniane tylko przez tracace
na znaczeniu cechy. Jedynie w nielicznych os$rodkach dbano o stosowanie ma-
rek, np. w Nadrenii i Westfalii, gdzie w XVII i XVIII w. sejmy krajowe wydaly

8 J. Koczanowski, Funkgje, s. 12.

9 M. Zatucki, Europejskie, s. 23.
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12 J. Koczanowski, Funkgje, s. 15.
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szereg ustaw w zakresie ochrony marek sygnujacych zelazo i stal. W okresie
wczesnego kapitalizmu uregulowania prawne z zakresu prawa znakéw towa-
rowych miaty charakter jednostkowy i partykularny, nie powstata zadna kom-
pleksowa regulacja w tej materii'.

Wraz z wyksztalcaniem sie osrodkéw wyspecjalizowanych w wytwarzaniu
okreslonych rodzajéw towarow zmienit si¢ cel ich oznaczania, gdyz nabywcy
zaczeli kojarzy¢ jakos¢ produktdw z miejscem ich wytwarzania. Okreslone
miejsce geograficzne, bedace miejscem produkeji stanowilo niejednokrotnie
gwarancje wysokiej jakosci danego towaru, jako przyklad mozna wskaza¢ szklo
weneckie, sukno flamandzkie, koronki brukselskie czy wodg kolonska 4.

Gwaltowny rozwdj techniki u schylku XVIII w. charakteryzowal si¢ ma-
sowa, standaryzowana produkcja i rozwojem konkurencji. Producenci wal-
czyli o potencjalnych nabywcéw, co skutkowato specjalizacjg oznaczen, ktére
mialy przekazywaé stosowne informacje. Wyksztalcito si¢ wowczas pojecie
znaku towarowego jako oznaczenia, ktorego zasadnicza funkcja mialo by¢
wskazywanie na pochodzenie towaru, w celu odréznienia go od podobnych to-
wardow funkcjonujacych w obrocie'®. Doszlo wowczas takze do pewnej specja-
lizacji, bowiem réwnolegle z powstaniem samego pojecia znaku towarowego
i zapoczatkowaniem uzywania nazwy ,znak towarowy”, wyksztalcily si¢ inne
instytucje, tj. firma (nazwa), nazwa pochodzenia czy znak jakosci, ktore reali-
zowaly poszczegélne funkcje pelnione dotychczas réwniez przez znak towa-
rowy's.

Wiek XIX to okres, gdy znak towarowy zyskal juz ugruntowang pozycje
ekonomiczng i prawng — niemal w calej Europie powstawaly pierwsze nowo-
czesne regulacje dotyczace ochrony znakdow towarowych'’.

§ 3. Rozwoj prawa znakow towarowych
na poziomie miedzynarodowym i unijnym

Intensywny rozwoj przemystu oraz miedzynarodowej wymiany handlo-
wej 1 techniki, a takze zmiany w zakresie przeptywu informacji doprowadzity
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16 U. Promitiska, Prawo, s. 12.
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do wzrostu zainteresowania problematyka praw wlasnosci intelektualnej i po-
wstania szeregu konwencji i porozumien miedzynarodowych w tym obsza-
rze. Pierwszym istotnym aktem w dziedzinie mi¢edzynarodowej ochrony zna-
kow towarowych byla konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie wlasnosci
przemystowej'® regulujaca stosunki prawne dotyczace przedmiotow wlasnosci
przemystowej, tj. wynalazkdw, wzordéw przemystowych, znakdéw towarowych,
znakow ustugowych, nazw handlowych i oznaczen pochodzenia. Zwarte w niej
zasady o charakterze ogélnym dotycza wszystkich przedmiotéw praw wilasno-
$ci przemystowej, sa to przede wszystkim zasady: standardu narodowego, mi-
nimum ochrony konwencyjnej i terytorialnosci systemoéw prawnych?. Z ko-
lei zasady szczegélne obejmuja jedynie okreslone przedmioty praw wlasnosci
przemystowej, np. znaki towarowe i wynalazki®.

Konwencja paryska administrowana jest obecnie przez Swiatowa Organi-
zacje Wlasnosci Intelektualnej (WIPO), ktéra przejeta zadania i funkeje ist-
niejacych od 1983 r. Zjednoczonych Miedzynarodowych Biur Ochrony Wia-
snosci Intelektualnej (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle, BIRIP). Konwencje o ustanowieniu WIPO?! podpisano
w 1967 r. w Sztokholmie (weszta w Zycie w 1970 r.), a od 1974 r. WIPO stala si¢
jedna z 16 wyspecjalizowanych organizacji ONZ. Celem WIPO jest tworzenie
i rozwdj migdzynarodowego systemu wlasnosci intelektualnej, ktéry promuje
kreatywnos¢, stymuluje innowacje i przyczynia si¢ do rozwoju gospodarczego,
przy jednoczesnym dbaniu o interes publiczny?2.

Intensywny rozwdj handlu miedzynarodowego u schytku XIX w. i zwia-
zane z nim problemy praktyczne w obszarze ochrony znakéw towarowych za-
decydowaly o powstaniu kolejnego aktu prawa miedzynarodowego - porozu-

18 Konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie wlasnosci przemystowej, zrewidowana
w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r.,
w Lizbonie 31.10.1958 r., w wersji obecnie obowiazujacej zmieniona przez akt sztokholmski
2 14.7.1967 r., zmieniona 2.10.1979 r. Polska jest strong konwencji od 10.11.1919 r. Obecnie obo-
wiazujacy tekst (akt sztokholmski) wszedt w zycie w stosunku do Polski 24.3.1975 r. (Dz.U. Nr 9,
poz. 51).

19 Zob. E.P. Winner, A.W. Denberg, International, s. 47 i n.

20 R. Skubisz, Prawo znakdw, s. 306; zob. R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012,
s.36lin.

21 Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej sporzadzona
w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

22 Zob. WIPO, Introduction, s. 32 i n.; WIPO, Inside WIPO, http://www.wipo.int/about-
wipo/en/, dostep z 1.10.2017 r.
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mienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakow z 14.4.1891 r.%,
ktéry mial zapewnié szybkie uzyskiwanie ochrony na ten sam znak towa-
rowy w wielu panstwach. Do najwazniejszych zasad porozumienia naleza;
zasada rejestracji bazowej, zasada ochrony krajowej, zasada wspolistnienia
znaku miedzynarodowego z wcze$niejszym znakiem krajowym, zasada czaso-
wej zaleznosci, zasada jednolitego okresu ochrony znaku miedzynarodowego,
a takze szczegdtowe zasady dotyczace postepowania o uzyskanie miedzynaro-
dowej rejestracji znaku?*. Praktyczne znaczenie porozumienia okazalo si¢ jed-
nak niewielkie, gdyz czes¢ silnych gospodarczo panstw (np. USA, Japonia czy
kraje skandynawskie) nie zdecydowala si¢ na przystapienie do niego z uwagi
na brak spo6jnosci pomiedzy regulacjami porozumienia a przepisami krajo-
wymi?®. W toku miedzynarodowych negocjacji ustalono, ze przebudowanie
miedzynarodowego systemu rejestracji znakow towarowych dokonane zosta-
nie za pomocg aktu dodatkowego - protokotu do porozumienia madryckiego,
ktéry sporzadzony zostal w Madrycie 27.6.1989 r.2

W toku rundy urugwajskiej GATT rozpoczetej w 1986 r. podjeto zagadnie-
nia ochrony praw wilasnosci intelektualnej. W rezultacie tych prac przeksztat-
cono GATT w WTO, a takze wypracowano porozumienie w sprawie handlo-
wych aspektow praw wlasnosci intelektualnej (TRIPS)?, stanowiace zalacznik
do porozumienia w sprawie utworzenia WTO. W efekcie WTO stala si¢, obok
WIPO, najwazniejszgq organizacja w obszarze praw wlasnosci intelektualnej,
a porozumienie TRIPS najistotniejszym aktem prawa miedzynarodowego w tej
dziedzinie?.

23 Porozumienie madryckie o migdzynarodowej rejestracji znakow z 14.4.1891 r., zrewido-
wane w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie
2.6.1934 r., w Nicei 15.6.1957 r. i w Sztokholmie 14.7.1967 r. oraz zmienione 2.10.1979. Polska jest
strona porozumienia od 18.3.1991 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514).

24 R, Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012, s. 372 i n.

25 Tamze, s. 378.

26 Protokol do porozumienia madryckiego o miedzynarodowe]j rejestracji znakow
2 27.6.1989 r. Polska jest strong protokotu od 4.3.1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129).

27 Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci intelektualnej
2 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE L Nr 336 z 1994 r., s. 214) stanowi zalgcznik 1C do porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w Marrakeszu 15.4.1994 .
TRIPS weszto w zycie w stosunku do Polski 1.7.1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484). Jednakze
Polska zlozyla oswiadczenie zgodnie z art. 65 ust. 3 TRIPS (odroczenie stosowania postanowien
innych niz art. 3, 4 i 5), a zatem data, od ktorej ciazy na Polsce obowigzek stosowania TRIPS
jest 1.1.2000 r. TRIPS jest opublikowane jako zatacznik do porozumienia o ustanowieniu WTO
(Dz.U. 21996 r. Nr 32, poz. 143).

28 Zob. G. Tritton, Intellectual, s. 196 i n.
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W 1994 r. w wyniku prac WIPO w Genewie przyjeto traktat o prawie zna-
kow towarowych (TLT)®. W zalozeniu TLT mial harmonizowaé prawo zna-
kow towarowych zaréwno w aspektach materialnoprawnych, jak i formalnych.
Z uwagi jednak na rownolegle prowadzone prace nad TRIPS i wynikajaca stad
nieche¢ wielu panstw do zaangazowania sie w powstawanie traktatu, a nastep-
nie do przystapienia do niego, cele te nie zostaly zrealizowane*.

Niepowodzenie w odniesieniu do TLT sktonito WIPO do podjecia prac nad
nowa umowa miedzynarodowq regulujaca kwestie, ktore miat pierwotnie obej-
mowac TLT. Powstaly w tym celu traktat przyjety w Singapurze 27.3.2006 r.>,
jest znacznie bardziej ogdlny i kompromisowy w swym charakterze, co moze
zachecic¢ wigksza liczbe panstw do przystepowania do niego. Jego zasadniczym
zadaniem jest zharmonizowanie na szczeblu miedzynarodowym krajowych
procedur administracyjnych w zakresie znakéw towarowych, jak réwniez ich
uproszczenie i odformalizowanie, co ma skutkowac zwiekszeniem liczby zglo-
szen krajowych2.

W mig¢dzynarodowym prawie znakéw towarowych funkcjonujg rowniez
szczegOtowe akty prawne, o waskim zakresie przedmiotowym, majace jednak
istotne znaczenie praktyczne. Do tej grupy zaliczy¢ trzeba administrowane
przez WIPO porozumienie nicejskie ustanawiajace zasady jednolitego klasyfi-
kowania towarow i ustug na potrzeby rejestracji znakow towarowy (klasyfika-
cja nicejska), obowiazujace w przypadku uzyskiwania ochrony na znak w try-
bie krajowym, miedzynarodowym i wspdlnotowym?* i porozumienie wieden-
skie zawarte w celu klasyfikowania znakow zawierajacych elementy graficzne
(klasyfikacja wiedenska)®*. Obie klasyfikacje stosowane sa na szczeblu krajo-
wym, miedzynarodowym i wspolnotowym. Wyjatkowe miejsce w miedzyna-

29 Traktat z 27.10.1994 r. o prawie znakow towarowych (Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11).

30 Zob. A. Kurr, Marks for goods, s. 410.

31 Polska ratyfikowata traktat singapurski o prawie znakéw towarowych i regulamin do trak-
tatu singapurskiego o prawie znakow towarowych ustawa z 30.5.2008 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 842).

32 R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012, s. 387-388.

33 Porozumienie nicejskie dotyczace migdzynarodowej klasyfikacji towarow i ustug dla ce-
16w rejestracji znakow, podpisane w Nicei 15.6.1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14.7.1967 r.
i w Genewie 13.5.1977 r. oraz zmienione 28.9.1979 r. Porozumieniem nicejskim Polska jest zwia-
zana od 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583).

34 Porozumienie wiedenskie ustanawiajace mi¢dzynarodowa klasyfikacje elementéw graficz-
nych znakéw, sporzadzone w Wiedniu 12.6.1973 r. i zmienione 1.10.1985 r. Polska zwigzana jest
porozumieniem wiedenskim od 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669).
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rodowym prawie znakéw towarowych zajmuje traktat z Nairobi®, dotyczacy
ochrony symbolu olimpijskiego (szerzej Rozdzial V § 6).

Rozwdj uregulowan dotyczacych znakdéw towarowych nastepowal rowniez
na poziomie wspdolnotowym. Postepujaca integracja uwidocznila wady do-
tychczasowych uregulowan — w praktyce okazalo si¢, ze umowy miedzynaro-
dowe, tj. konwencja paryska czy porozumienie madryckie, nie zapewniaty jed-
nolitej ochrony znaku towarowego, wyznaczaly jedynie minimalne standardy,
a glownym ich celem bylo poszerzanie zakresu terytorialnego prawa ochron-
nego. Pierwszym istotnym krokiem na szczeblu Wspoélnoty bylo ogloszenie
w 1973 r. (projekt pochodzil juz z poczatku lat 60.) porozumienia w sprawie
europejskiego prawa znakéw towarowych. Kolejno w 1976 r. ogloszono me-
morandum w sprawie znaku towarowego wspolnoty (EWG), ktore okreslato
kierunek dalszego rozwoju europejskiego prawa znakéw towarowych?.

Przez dlugi okres podstawowym aktem prawa wspolnotowego w obsza-
rze znakéw towarowych byla dyrektywa 89/104 majaca na celu zblizenie usta-
wodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych?.
Z uwagi na to, iz za pomoca dyrektywy nie mozna bylo zrealizowaé wszyst-
kich celéow zwiazanych z integracja w tej dziedzinie, wydano dodatkowo roz-
porzadzenie Nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego?. Powo-
tane akty prawne zastapione zostaly przez dyrektywe 2008/95% i rozporzadze-
nie Nr 207/2009%, z kolei w 2016 r. weszly w zycie nowa dyrektywa 2015/2436%
i rozporzadzenie Nr 2015/2424* zmieniajace rozporzadzenie Nr 207/2009.

35 Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjety w Nairobi 26.9.1981 r.
Polska przystapila do traktatu z Nairobi w 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 34, poz. 201).

36 M. Zatucki, Europejskie, s. 27.

37 Pierwsza Dyrektywa Rady WE Nr 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majaca na celu zblizanie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE L 40
21989r.,s.1).

38 Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.Urz. UEL 1121994 r,,s. 1).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja
skodyfikowana, Dz.Urz. UE L 299 z 2008 r., s. 25).

40 Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78 2 2009 r., s. 1).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2436 z 16.12.2015 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(wersja przeksztalcona) (Dz.Urz. UE L 336 z 2015 r,, 5. 1).

42 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2424 2 16.12.2015 r. zmie-
niajace rozporzadzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego



§ 3. Rozwdj prawa znakéw towarowych na poziomie...

Celem dyrektywy 89/104 (ujednoliconej jako dyrektywa 2008/95) byta har-
monizacja niektorych przepiséw panstw czlonkowskich w dziedzinie znakow
towarowych, przy jednoczesnym poszanowaniu odregbnosci regulacji krajo-
wych. W preambule podkreslono, ze chodzi o harmonizacje czesciowa, nie-
zbedna do utworzenia jednolitego rynku wewnetrznego tak, by mozliwy byt
swobodny przeplyw towarow i ustug®. Dyrektywa okreslala m.in. forme zna-
kow towarowych, przeszkody rejestracji i podstawy uniewaznienia prawa z re-
jestracji znaku towarowego, tre$¢ prawa z rejestracji znaku towarowego, wy-
czerpanie prawa z rejestracji czy prawa licencyjne. Z kolei rozporzadzenie
Nr 40/94, ujednolicone w 2009 r. jako rozporzadzenie Rady (WE) Nr 207/2009,
stworzyto system ochrony znakéw towarowych dla UE, w ramach kto-
rego zapewniono ochrone¢ znakdéw towarowych na poziomie UE, rownolegle
z ochrong znakéw towarowych na poziomie panstw czlonkowskich zgodnie
z krajowymi systemami znakow. Prawo ochronne na wspdlnotowy znak towa-
rowy (Community Trademark, CTM) ma charakter regionalny i koegzystuje
z systemem krajowym i miedzynarodowym, w rozporzadzeniu uregulowano
szczegOtowo przestanki i zasady ochrony CTM*. Na podstawie rozporzadze-
nia Nr 40/94 utworzono dodatkowo specjalny organ Wspdlnoty — Urzad ds.
Harmonizacji Rynku Wewngetrznego (OHIM) w Alicante, w celu administracji
system znakow wspolnotowych.

W 2012 r. KE przedlozyta wniosek dotyczacy projektu nowej dyrektywy
majacej na celu poglebienie harmonizacji prawa materialnego oraz ujedno-
licenie prawa procesowego znakéw towarowych panstw czlonkowskich UE
i rownolegly wniosek w sprawie zmiany rozporzadzenia Nr 207/2009. Zmiany,
wprowadzone dyrektywa 2015/2436, maja doniosty charakter — w nowych re-
gulacjach znalazly si¢ liczne modyfikacje dotychczasowych rozwiazan i szereg
nowych przepiséw, majacych ujednolici¢ system znakdéw towarowych panstw
cztonkowskich. To m.in. wprowadzenie nowej definicji znaku towarowego
(zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci), zmiany w zakresie bez-
wzglednych i wzglednych podstaw odmowy rejestracji lub stwierdzenia nie-
waznosci rejestracji znaku, zasad uzywania znakow towarowych, przepisow
o znakach gwarancyjnych, certyfikujacych i znakach wspdlnych czy jednoli-

i rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) Nr 40/94
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE)
Nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (Dz.Urz. UE L 341 22015 r., s. 21).

43 ], Corbet, The Law of the EEC, s. 158.

44 J. Sozariski, Whasno$¢ intelektualna, s. 108, 118, 119.
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tych przepiséw proceduralnych, dotyczacych np. zgloszenia i rejestracji, za-
kresu postepowania z urzedu, procedury stwierdzenia wygasniecia albo nie-
waznosci oraz skutkéw niewaznosci rejestracji. Nastepnie OHIM zastgpiony
zostal przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO),
a wspolnotowy znak towarowy znakiem towarowym Unii Europejskiej (unijny
znak towarowy).

W prawie unijnym istnieje takze wiele dodatkowych aktéw o charakterze
szczegOtowym dotyczacych problematyki znakéw towarowych. Istotne zna-
czenie praktyczne ma zwlaszcza dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania
praw wlasnosci intelektualnej*’, ktéra zostanie szerzej omdwiona w dalszej cze-
$ci, a takze zwigzane z nig regulacje o dziataniach organdéw celnych przeciwko
towarom podejrzanym o naruszenie praw wilasnosci intelektualnej oraz srod-
kéw stosowanych wobec takich towarow*.

§ 4. Istota i funkcje znaku towarowego

Nieustanny postep gospodarczy i wysoko rozwinieta gospodarka wolno-
rynkowa sprawily, Ze znak towarowy stal si¢ instrumentem nieskrepowanej
konkurencji i jednym z najwazniejszych srodkéw ekspansji przedsiebiorstw
na rynku. Kazdego dnia konsument ,,atakowany” jest setkami réznych sym-
boli, za pomoca ktorych podmioty funkcjonujace w obrocie gospodarczym sta-
raja sie dotrze¢ do potencjalnych nabywcow?.

W przeszlosci nabywanie produktow wiazato sie z bezposrednia styczno-
$cig nabywcy z towarem. Pod koniec XIX w. zacz¢ta rozwijaé si¢ sprzedaz
wysytkowa, obecnie realizowana na duza skale dzieki sklepom internetowym.
W tych okolicznosciach rosnie znaczenie znaku towarowego, ktdry dzieki
zdolnosci rozrdzniania towarow od innych wystepujacych w obrocie, gwaran-
tuje jednoczesnie tozsamos$¢ pochodzenia i jakosci danego towaru®.

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z 29.4.2004 r. w sprawie egze-
kwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157 z 2004 r., s. 45).

46 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 608/2013 z 12.6.2013 r. w spra-
wie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej przez organy celne oraz uchylajace rozporzadze-
nie Rady (WE) Nr 1383/2003 (Dz.Urz. UE L 181 22013 r., 5. 15).

47 P. Torremans, Holyoak & Torremans, s. 388. Zob. tez The Court of Law of the Andine
Community Case No. 194-IP-2006, w: WIPO, The Enforcement of Intellectual Property Rights.
A Case Book, Geneva 2012, s. 45.

48 A. Michaels, A practical approach, s. 1.

10



§ 4. Istota i funkcje znaku towarowego

Na tle powyzszych mechanizméw pojawia si¢ gtéwne zadanie znaku to-
warowego, czyli wywotanie w umysle czltowieka spoéjnego zwiazku miedzy
oznaczeniem a towarem, obejmujacego og6l wyobrazen o danym towarze
i umozliwiajacego indywidualizacj¢ towaru w obrocie na podstawie jego po-
chodzenia®. Znak towarowy ma charakter dobra niematerialnego, jest szcze-
golnym oznaczeniem odroézniajacym, bedacym wytworem ludzkiego umystu.
W swietle powyzszej klasyfikacji nalezy rozrézni¢ znak towarowy jako zjawi-
sko swiadomosci cztowieka od jego materialnego nosnika, ktoérym jest dany eg-
zemplarz towaru, oznaczenie na towarze (opakowaniu), ulotka reklamowa itd.,
stanowiace jedynie jego corpus mechanicum®. Znakiem towarowym jest zmy-
stowo postrzegalne oznaczenie, tj. rysunek, melodia, wyraz, slogan reklamowy,
kompozycja kolorystyczna itd. Znak towarowy nie musi, w przeciwienstwie do
patentu czy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, cechowac sie oryginal-
noscia. Wtasciciel znaku towarowego, mimo ze uzyskuje wytaczne prawo jego
uzywania, nie otrzymuje monopolu jak w wypadku patentow czy utwordw,
gdyz znak towarowy powiazany jest zawsze z konkretnym rodzajem towarow
lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany. Ponadto prawo ochronne na znak
towarowy jest czasowo i terytorialnie ograniczone®!.

Istota znaku towarowego okresla jego funkcje rozumiane jako catoksztatt
typowych oddziatywan znaku towarowego na konsumentéw>2. Potencjalni na-
bywcy towardw i ustug zdobywaja informacje o towarach ze znakiem, a takze
o przedsigbiorstwie wytwarzajacym lub wprowadzajacym towary do obrotu
wlasnie za posrednictwem znaku towarowego. W zwiazku z tym znak towa-
rowy przekazuje rozne wyobrazenia i motywacje dotyczace danego towaru, jak
réwniez konkretnego przedsiebiorstwa. Przed znakiem towarowym stawia si¢
zadanie wywolania takich skojarzen w swiadomosci jednostki, ktére pozwolg
na indywidualizacj¢ oznaczonego towaru i bedg stanowily istotny krok na dro-
dze podjecia decyzji o jego nabyciu®.

Znak towarowy przekazuje zarowno konkretne informacje o danym to-
warze, jak i réznego rodzaju wyobrazenia o nim dotyczace np. jakosci i pre-
stizu czy tez wygody lub funkcjonalnosci. Wyobrazenia o cechach danego to-
waru, pozytywne skojarzenia i asocjacje sa czynnikami determinujacymi war-

49 R. Skubisz, Znaki towarowe, s. 16.

50 Tamze.

51 Zob. Mattel Inc v 3894207 Canada Inc 2006 SCC 22 [Canada], w: WIPO, The Enforcement,
s. 45.

52 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 3.

53 R. Skubisz, Funkgje, s. 163.
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tos¢ rynkowsq znaku towarowego i stanowia o jego ,sile”, moga takze sprawic,
ze znak towarowy jako dobro niematerialne stanie si¢ znaczacym skladnikiem
majatkowym calego przedsigbiorstwa oraz aktywnym czynnikiem realizuja-
cym okreslone cele ekonomiczne. Takie stanowisko zaprezentowal rowniez
ETS w orzeczeniu z 2002 r. Souza Cruz SA v. Hollywood SAS, gdzie podkreslit,
ze znak towarowy sam w sobie jest dobrem ekonomicznym?®.

Znaki towarowe sa cennym dobrem dla kazdej galezi przemystu, jednak
szczegblna wartos$¢ posiadaja te zwigzane z towarami konsumpcyjnymi, gdzie
cena niemal identycznych produktéw moze znacznie rdznic sie w zaleznosci
od metki. Kolejnym przyktadem jest przemyst farmaceutyczny, w ktérym po
wygasnigciu ochrony patentowej przedsigbiorstwo moze wciaz zachowa¢ do-
tychczasowy udzial w rynku ze wzgledu na zbudowane zaufanie odbiorcéw do
danego znaku towarowego, mimo istnienia tanszych zamiennikdw®.

Przyjmuje sie, ze znaki towarowe realizuja nastepujace funkcje: oznaczenia
pochodzenia (odrézniajaca), jakosciows (gwarancyjng), reklamowa, informa-
cyjna (komunikacyjna) i inwestycyjna®. Decydujacy wptyw na wyodrebnienie
ostatnich trzech ze wskazanych funkcji miato orzecznictwo ETSY.

I. Funkcja oznaczenia pochodzenia
(funkcja odrdzniajaca)

W warunkach nieskrepowanej konkurencji podmioty dziatajace w obrocie
gospodarczym ukierunkowane na walke o klienta zmuszone sa do uzywania
odrézniajacych oznaczen pozwalajacych nabywcom na identyfikacje wytwa-
rzanych lub wprowadzanych do obrotu przez nich towaréw lub ustug®. Ozna-
czenia uzywane jako znaki towarowe moga przybiera¢ formy oznaczen imien-
nych, badz abstrakcyjnych. Znak towarowy wskazuje, ze dany towar pocho-
dzi z przedsiebiorstwa postugujacego si¢ znakiem (zrédlo pochodzenia towaru
w waskim znaczeniu) lub z innego przedsiebiorstwa zwiazanego z pierwszym,

54 H. MacQuenn, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown, Contemporary, s. 574.

55 L. Brazell, Intellectual, s. 7. Zob. tez I. Wiszniewska, Znaki towarowe; T. Szymanek, Prawo
wlasnosci; T.E. Hays, C.C. Milne, Intellectual.

56 Wyr. TSUE z 18.6.2009 r., C-487/07, Legalis.

57 T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, European, s. 9.

58 H. MacQuenn, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown, Contemporary, s. 573.
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§ 4. Istota i funkcje znaku towarowego

czy ze zwiazku przedsiebiorstw potaczonych wigzami organizacyjnymi, gospo-
darczymi lub prawnymi (zrédto pochodzenia towaru w szerokim znaczeniu)*.

Znak towarowy nie musi wskazywac kto fizycznie wytworzyt dany towar,
ale kto w znaczeniu komercyjnym za niego ,,odpowiada”, czyli kto jest upraw-
nionym do nakfadania znaku i wprowadzania towaru na rynek. Nie ma przy
tym znaczenia, czy uprawniony jest oznaczony imiennie czy abstrakcyjnie,
czy aktywnie uczestniczyt w procesie produkcji towaru i nakladania znaku,
czy tylko ten proces kontrolowal®®. Znak towarowy nie wskazuje réwniez geo-
graficznego miejsca wytworzenia, tym samym dezaktualizacji ulegta funkcja
oznaczenia pochodzenia w znaczeniu waskim (konkretnym) rozumiana jako
wskaznik, iz kazdy towar oznaczony danym znakiem towarowym pochodzi
z okreslonego miejsca wytworzenia®'.

W literaturze przedmiotu spotykany jest poglad, iz funkcja oznaczenia po-
chodzenia nie jest juz realizowana, a podstawowg funkcja znaku towarowego
jest funkcja odrdzniajaca®. Poglad ten nie zastuguje na aprobate. Funkcjono-
wanie znakdéw towarowych w obrocie pozwala przyjaé, ze znak towarowy re-
alizuje funkcje oznaczenia pochodzenia jak i funkcje odrézniajaca rownolegle.
W warunkach nieskrepowanej konkurencji nieskonczona liczba podmiotow
w obrocie kieruje w tym samym czasie, na tym samym terytorium, takie same
lub podobne towary do tej samej grupy klientow. Znak towarowy oznacza
towary na rynku, co pozwala uczestnikom obrotu wyrdzni¢ je wsrod innych
towaroéw oraz je identyfikowac®’. Nie ulega ponadto watpliwosci, ze towary
oznaczone tym samym znakiem towarowym pochodzg z tego samego zréodta.
Wiasciwos$¢ ,odrozniania” w obrocie towardw tego samego rodzaju pozwala
jednoczesnie realizowa¢ funkcje oznaczania pochodzenia poprzez gwarancje
tozsamosci produktu i tozsamosci pochodzenia.

Zaprezentowany poglad znajduje rowniez odbicie w orzecznictwie ETS*.
Trybunat wielokrotnie podkreslal, iz podstawowa funkcjg znaku towarowego
jest gwarantowanie identycznosci pochodzenia towaréw oznaczonych danym

59 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 3; tenze, Prawo z rejestracji, s. 20; A. Firth, G. Lea, P. Cornford,
Trade Marks, s. 11.

60 E. Nowitiska, U. Promifiska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wlasnoé¢ przemystowa, s. 393.

61 M. Kepiriski, Rozporzadzanie, s. 54.

62 Zob. J. Koczanowski, Funkgje, s. 47-52.

63 T. Szymanek, Prawo wlasnosci, s. 161.

64 Zob. wyr. TSUE z 12.11.2002 r., C-206/01, http://eur-lex.europa.eu/.
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znakiem oraz umozliwienie nabywcom rozréznienie towaréw pochodzacych
z jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsigbiorstwa®.

Znak towarowy wyodrebniony zostal sposrdd innych funkcjonujacych
w obrocie oznaczen na podstawie funkcji oznaczenia pochodzenia, ktdra sta-
nowi jego podstawowa funkcje objeta ochrong prawna. Jednakze znaki towa-
rowe, ktore tylko indywidualizuja towar, w obrocie nie przedstawiajg warto-
$ci gospodarczej. Wplyw na znaczenie i warto$¢ ekonomiczna znaku towa-
rowego ma kojarzenie przez potencjalnych nabywcdéw znaku z niezmiennym
poziomem okreslonych cech towaru oraz zdolnos¢ zachecania do dokonania
zakupu, czyli funkgcje jakosciowa oraz reklamowa®e.

II. Funkcja jakosciowa (gwarancyjna)

Funkcja jakosciowa znaku towarowego realizowana jest poprzez przeka-
zywanie potencjalnym nabywcom informacji o cechach jakosciowych towaru
oznaczonego danym znakiem towarowym. Aby w $wiadomosci potencjalnych
nabywcow znak towarowy postrzegany byl jako symbol jakosci towaru (prze-
cigtnej czy wysokiej), musza oni najpierw pozna¢ okreslony towar. Informacje
z reklam czy opinie innych oséb moga ksztaltowac opinie potencjalnych na-
bywcow i zacheci¢ lub zniecheci¢ ich do kupna danego towaru. Funkgcja jako-
$ciowa jest zatem wtérng w stosunku do funkeji oznaczenia pochodzenia, po-
niewaz warunkiem jej realizacji jest wczesniejsze dos§wiadczenie potencjalnego
nabywcy z towarem oznaczonym danym znakiem i wywotanie oczekiwan co
do jego cech®.

Nabyweca oczekuje, ze towar nowo nabyty, wyprodukowany pod nadzorem
czy kontrolg tego samego przedsiebiorcy, bedzie identyczny z poprzednim.
Wspdlne pochodzenie towaréw oznaczonych tak samo daje gwarancje takiego
samego poziomu konkretnych cech towaru sygnowanego danym znakiem.
Znak towarowy pozwala oczekiwa¢ niezmiennego poziomu konkretnych cech
konkretnego towaru®. Informacja o cechach jakosciowych jaka przekazuje
znak towarowy, a tym samym reputacja firmy i warto$¢ znaku towarowego, za-
leza od naktadow, jakie przedsigbiorstwo przeznacza na strone jako$ciowa to-
waru, reklame, dystrybucje oraz ustugi serwisowe. Osoba zadowolona z naby-

65 Zob. wyr. TSUE 2 27.11.2008 r., C-252/07, Legalis; T. Aplin, ]. Davis, Intellectual, s. 228-229.

66 K. Jasiniska, Nas§ladownictwo, s. 158.

67 R. Skubisz, Funkgje, s. 170.

68 Wyr. TSUE z 29.9.1998 r., C-39/97, http://eur-lex.europa.eu/; W.M. Landes, R.A. Posner,
The Economic, s. 167.

14



§ 4. Istota i funkcje znaku towarowego

cia towaru uwazajaca, ze prezentuje on odpowiednia jakos¢, bedzie powielala
te akty w przysztosci, poszukujac towaréw oznaczonych tym znakiem. Tym
samym przedsiebiorstwo bedzie generowac zyski ze sprzedazy towardw, gdyz
konsumenci sktonni beda zaptaci¢ wyzsza ceng w zamian za gwarancj¢ nie-
zmiennej jakosci towaru®.

Nie kazdy znak towarowy musi jednak petni¢ funkcje gwarancyjna. Moz-
liwos¢ realizacji tej funkeji zalezy od zaangazowania i kreatywnosci przed-
siebiorcy czy mozliwosci technicznych i technologicznych przedsigbiorstwa.
To do przedsigbiorcy nalezy rowniez wybdr czy bedzie oferowal towary sy-
gnowane danym znakiem towarowym na tym samym poziomie jakosciowym
czy zdecyduje si¢ go obnizy¢, ponoszac wowczas wszystkie zwiazane z tym
konsekwencje. Znak towarowy bedzie utozsamiany z symbolem jakosci tak
dlugo, jak dlugo przedsiebiorstwo bedzie utrzymywalo jej niezmienny po-
ziom”. W przeciwnym razie nabywcy szybko zorientuja sig, Ze towar nie spet-
nia ich oczekiwan i nie beda sktonni placi¢ wiecej za towary oznaczone tym
znakiem, gdy np. towar anonimowy okaze si¢ dla nich wystarczajacy. Przed-
siebiorstwo za$ nie odzyska nakltadow przeznaczonych na reklame oraz $rod-
kéw zainwestowanych w dany znak towarowy”.

III. Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa znaku towarowego jest jedng z najwazniejszych jego
funkgji i podobnie jak w przypadku funkcji gwarancyjnej jej realizowanie nie
jest wylacznie zalezne od samego znaku. Mozliwos¢ petnienia przez znak sym-
bolu zachecajacego do zakupow nie jest zazwyczaj wystarczajaca, konieczne
jest uksztaltowanie w swiadomosci odbiorcéw pozytywnych wyobrazen o to-
warach oznaczonych tym znakiem, czyli realizowanie funkcji gwarancyjne;.
Nie jest to jednak regula, tzw. znaki mocne, charakteryzujace si¢ samodzielng
sila reklamowa, sa na tyle oryginalne i atrakcyjne, ze juz na etapie wprowadza-
nia nowego towaru na rynek potrafia zaciekawi¢ klientow i skloni¢ ich do za-
kupu’2. Wykonywanie funkcji reklamowej przez znak przesadza, ze oznaczenie
stalo sie pelnowartosciowym dobrem ekonomicznym, bedacym elementem
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