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Abstrakt: Celem artykutu jest przyblizenie problematyki nierejestrowanych znakow towarowych.
Autor dokonuje analizy istniejacych regulacji z zakresu prawa krajowego wraz ze wskazaniem zro-
det prawa unijnego. Rozwazona zostaje mozliwo$¢ stosowania ich w odniesieniu do nierejestrowa-
nych znakoéw towarowych, dla ktoérych obecnie brakuje definicji legalnych. Postawiono hipoteze
o konieczno$ci uznania istnienia odrgbnego dobra prawnego w postaci prawa do nierejestrowanego
znaku towarowego powstatego na podstawie mozliwosci ochrony niezarejestrowanych znakdéw
towarowych na podstawie innych niz prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany. Rozwa-
zono uzyskanie ochrony na nierejestrowany znak towarowy w ujgciu prawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji w postaci ochrony jako oznaczenia przedsigbiorcy lub oznaczenia przedsigbiorstwa,
a takze wzajemne relacje mi¢dzy ochrong na podstawie prawa wlasno$ci przemystowej a przepisa-
mi o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokonano poréwnania istniejgcych regulacji oraz orzecz-
nictwa, a nastgpnie wyciagnigto wnioski odnosnie do mozliwosci ich zastosowania w specyficznej
sytuacji niezarejestrowanego znaku towarowego. Artykut konczy podsumowanie dotychczasowych
rozwazan, w tym w szczegolnosci konieczno$¢ wyrdznienia odrgbnego prawa do znaku zarejestro-
wanego i uznanie jego funkcjonowania w obrocie.

Without trademark registration — on how to protect unregistered
trademarks from violations under Polish law

Abstract: The article aims to familiarize with the issue of unregistered trademarks. The author
analyzes existing regulations in the field of national law along with an indication of the sources of
EU law. The possibilities of applying them to unregistered trademarks are considered, for which
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there are currently no legal definitions. The author hypothesizes the need to recognize the exist-
ence of a separate legal right in the form of a right to an unregistered trademark created on the basis
of the possibility of protecting unregistered trademarks on the basis of other than protection rights
on a registered trademark. Consideration is given to obtaining protection for an unregistered trade-
mark in terms of the law on combating unfair competition in the form of protection as an entrepre-
neur’s designation or business designation, as well as mutual relations between industrial property
rights and anti-unfair competition regulations. The author compares existing regulations and case-
law and then draws conclusions regarding the possibility of their application in the specific situa-
tion of an unregistered trademark. The article ends with a summary and conclusions in which the
author summarized the previous considerations, in particular the necessity to distinguish a separate
right to the registered mark and recognition of its functioning on the market.

Kluczowym elementem rozpoznawalno$ci przedsi¢biorstwa jest stosowane
przez niego oznaczenie pozwalajace na okreslenie, ktory z produktow dostgpnych
na rynku zostal wyprodukowany i jest oferowany przez konkretne przedsigbior-
stwo. To jedna z podstaw skutecznego marketingu, wigc uzywane oznaczenia
nabierajg realnej wartos$ci majatkowej niezaleznie od ich prawnego statusu. Skoja-
rzenie przez konsumentow okreslonych symboli jako nalezacych do konkretnego
uczestnika rynku jest tez jedng z gtéwnych motywacji ich wyborow konsumen-
ckich. Nie wszystkie z takich oznaczen moga jednak uzyskac ochron¢ wynikaja-
ca ze zgloszenia do rejestracji we wlasciwych urzedach. Brak tej ochrony moze
wynika¢ z rozmaitych przyczyn, miedzy innymi z niewystarczajacej zdolnosci
odrozniajacej, ktora nie zostata jeszcze osiggnigta nawet w wyniku rzeczywi-
stego uzywania zgtoszonego znaku, niech¢¢ do ponoszenia kosztow postepowa-
nia rejestrowego lub nieznajomo$¢ regut ochrony oznaczen. Wbrew panujacemu
przekonaniu o dotozeniu przez przedsigbiorcoOw najwyzszych staran w kwestii
ochrony swojego przedsiewziecia przypadki takie nie nalezg do rzadkosci. Jed-
noczesnie wielokrotnie zachodzi konieczno$¢ ochrony swojej pozycji rynkowej
przed dziataniami konkurentow, w tym przede wszystkim obrony praw do wypra-
cowanej marki i rozpoznawalnos$ci. Nieistnienie prawa ochronnego obejmujacego
mozliwo$¢ wylaczenia innych podmiotéw z postugiwania si¢ znakiem zmusza
uzytkownikoéw niezgltoszonych oznaczen do poszukiwania ochrony w analogii
oraz alternatywnych dla prawa wlasnosci przemystowej systemach ochrony praw
niematerialnych.

Sytuacje dysponentow niezarejestrowanych znakow towarowych komplikuje
brak legalnej definicji niezarejestrowanego znaku towarowego. Rowniez w usta-
wie Prawo wiasnoéci przemystowej! nie przewidziano wprost zadnej bezpo-
sredniej drogi ochrony takich oznaczen. Nie oznacza to jednak, ze w wypadku
naruszenia takiego znaku przez inne podmioty jego uzytkownik jest bezradny.
W artykule dokonana zostanie analiza pojgcia i charakteru niezarejestrowanych

I Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wiasnosci przemystowej, Dz.U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508, dalej: Prawo wlasnosci przemystowe;.
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znakow towarowych, zaistniatych problemow oraz istniejacych metod ich rozwia-
zania. Wskazane zostang tez konieczne dziatania, jakie powinny by¢ podjete przez
legislatora celem rozwigzania powstatych probleméw.

Pojecie nierejestrowanego znaku towarowego

W polskim prawie zrodta ochrony znakéw towarowych upatrywane sa w dwoch
ustawach: Prawie wlasno$ci przemystowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji>. Z powodu cztonkostwa w Unii Europejskiej w panstwie polskim
zastosowanie znajdg tez akty prawa unijnego regulujgce t¢ materi¢. Obejmuja
one porozumienie TRIPS? (stanowiace nie tylko cze$é prawa unijnego, lecz tak-
ze ogélnomiedzynarodowego), rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej* oraz orzecznictwo TSUE. Pomocniczo do ustalenia nieuregulo-
wanych kwestii mozna w rozwazaniach naukowych odwotywac si¢ do pozosta-
tych systemow prawnych. Przepisy prawa unijnego harmonizujg jednak gtownie
ochrong znakéw towarowych zarejestrowanych. Znaki towarowe niezarejestro-
wane dotychczas jedynie czgSciowo uzyskiwaty ochrone w niektorych panstwach
cztonkowskich w wyniku ich rzeczywistego uzywania’. Jednak wspomniane roz-
porzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerw-
ca 2017 roku w art. 8 wprowadzito wzgledng przeszkode rejestracji w postaci
sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub podobnego
oznaczenia. Jest to efektem dostrzezenia wystepujacego problemu oraz checi jego
rozwigzania.

Ze wzgledu na brak legalnej definicji konieczne jest ustalenie, ktore ze znakow
uzywanych do oznaczania towardéw zastuguja na pojgcie nierejestrowanego znaku
towarowego. Pomocna w okresleniu, co nalezy rozumie¢ przez niezarejestrowany
znak towarowy, bedzie definicja zawarta w art. 120 Prawa wiasnosci przemysto-
wej: ,,Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktore mozna przedstawic
w sposoOb graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odrdznienia towarow
jednego przedsigbiorstwa od towardéw innego przedsigbiorstwa”. Podobnie jak
w przypadku znakoéw zarejestrowanych nalezy uzna¢, ze niezarejestrowanym
znakiem towarowym mogg by¢ wszystkie oznaczenia pozwalajace na odroznienie

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 1993 r.
Nr 47, poz. 211, dalej: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zob. M. Kondrat, Ochrona
znakow towarowych przed naruszeniami w internecie, Warszawa 2008, LEX 81492, rozdz. 1.

3 Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektéw Praw Wiasnosci Intelektualnej zawarte
w ramach Swiatowej Organizacji Handlu, w ktorej Unia Europejska wystepuje jako jednolity pod-
miot reprezentowany przez Komisje.

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017
roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2017.154.1).

> M. Kondrat, op. cit.
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pochodzenia towarow konkretnego przedsigbiorcy od towaréw innego podmiotu.
Do powstania takiego znaku konieczny jest sam fakt wykorzystywania oznacze-
nia w obrocie®.

Sposrod funkeji petnionych przez znak towarowy nalezy wskazaé: funkcje
oznaczenia pochodzenia, funkcje jakosciowa, funkcje reklamows’. Funkcja po-
chodzenia jest podstawowa cecha przystugujaca znakowi towarowemu — przez
zapewnienie, ze dany produkt pochodzi z konkretnego zrodia. Uzupelniaja ja
zadania jakos$ciowe oraz reklamowe znakow. Pierwsze z nich zaktada skojarzenie
znaku z pewnymi charakterystycznymi cechami. Tak jak funkcja pochodzenia
zapewnia o szczegodlnej jakosci 1 wlasciwosciach, jakimi powinny si¢ cechowaé
towary i uslugi nim oznaczone. Powigzane z ta cecha sa funkcje reklamowe, lo-
kujace w $wiadomosci konsumentow informacje o istnieniu danego znaku oraz
powiazanych z nim cech. Wiaze si¢ to z zagadnieniem znakow renomowanych
oraz powszechnie znanych, oméwionych w dalszej czgsci artykutu.

W praktyce nalezy uznaé, ze definicja znaku towarowego zawarta w Prawie
wiasno$ci przemystowej w pelni moze by¢ wykorzystywana przy opisie znakow
towarowych niepodlegajacych ochronie w trybie przewidzianym ta ustawg. Obie
kategorie znakéw petnig te same funkcje — oznaczenie pochodzenia, jako§ciowa
i reklamowa. R6zni je jedynie zrodto ochrony, ktore w wypadku znakéw zare-
jestrowanych wynika z udzielonego prawa ochronnego, w wypadku za$ nieza-
rejestrowanych swoja podstawe znajduje w fakcie rzeczywistego postugiwania
si¢ oznaczeniem, a nie wydanej decyzji®. Kwestia istnienia prawa podmiotowego
do niezarejestrowanego znaku towarowego zostanie omdéwiona w dalszej cz¢sci
artykutu.

Niezarejestrowane znaki towarowe jako oznaczenie towarow i ustug
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ochrona znakow towarowych, oprocz dbatosci o niewprowadzanie w btad kon-
sumentow, ma obejmowaé tez zagrozone lub naruszane interesy przedsiebiorcy®.
Ochrona znakéw towarowych powstata w celu zapewnienia uczciwej konkurencji
miedzy przedsiebiorcami'?, aby konsument mégt dokonaé optymalnego wyboru.
Aktualnie do ochrony niezarejestrowanych znakow towarowych najczesciej wy-
korzystuje si¢ przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szcze-

6 I. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepinski, Oznaczenia odrézniajgce, [w:] System Prawa Prywat-
nego, t. 15. Prawo konkurencji, red. M. Kepinski, Warszawa 2013, s. 200.

7 M. Kondrat, op. cit., rozdz. 1.

8 I. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepinski, op. cit., s. 200.

9 E.Nowinska, [w:] E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2017, LEX 10686, art. 10.

10 M. Kondrat, op. cit., rozdz. 1.
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golnosci art. 10 ustawy!!, zgodnie z ktérym ,,Czynem nieuczciwej konkurencji
jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktore moze wprowadzi¢
klientow w blad co do pochodzenia, ilosci, jako$ci, sktadnikow, sposobu wyko-
nania, przydatnos$ci, mozliwos$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towarow albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze si¢ z ko-
rzystaniem z nich”. Z tre$ci tego przepisu mozna, w sposob posredni, wypro-
wadzi¢ podstawe ochrony znakéw towarowych, ktéorym nie przystuguje ochrona
wynikajaca z przepisow Prawa wlasnosci przemystowe;j, jezeli czyn nieuczciwej
konkurencji polega na oznaczaniu towaréw nieprzystugujagcym naruszycielowi
znakiem. Mozliwe jest to w drodze wyktadni przytoczonego przepisu, ktory cho¢
nie moéwi o znakach towarowych, wprost postuguje si¢ terminem ,,0znaczenie
towarow”. Taka za$ funkcje¢ petnig wszystkie znaki towarowe jako odznaczenia
indywidualizujgce, niezaleznie od ich formalnoprawnego statusu. Pod pojeciem
tym mozna rozumie¢ wszelkie znaki towarowe, ktore sg rzeczywiscie uzywane
w obrocie. W ten sposéb przepis art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji uzupetnia ochrong¢ oznaczen przedsigbiorcow przewidziang w Prawie
wlasnosci przemystowej, rozciggajac jg tez na znaki, ktore nie uzyskaty ochrony
w wyniku decyzji administracyjnej'>.

Odnosnie do ochrony na podstawie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji rysuje si¢ problem charakteru prawnego uprawnien przyznawanych
przez przepisy wskazanej ustawy. Mozna wyr6zni¢ dwa stanowiska. Jedno z nich
zaktada, ze ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalajg jedynie na
ochrong swoich praw w drodze odpowiedzialno$ci deliktowej sprawcy naruszenia.
Takie stanowisko zajmuje takze czes$¢ przedstawicieli doktryny oraz orzeczni-
ctwo, przychylajac si¢ do udzielenia ochrony w oparciu o konstrukcje deliktu.
Poglad ten wzmacnia fakt, ze w przypadku znakéw towarowych zarejestrowanych
ustawodawca w ustawie Prawo wlasnosci przemystowej nie postuguje si¢ poje-
ciem prawa do znaku towarowego, zastepujac go pojeciem ,,prawo ochronne na
znak towarowy”. Tworzy to tak zwang waska wykladni¢ pojecia prawa do znaku
towarowego utozsamiajaca ja z prawem ochronnym na znak towarowy'>. Réwniez
jedynie pod warunkiem zgloszenia do rejestracji prawo do takiego znaku uwazane
bytoby za sktadnik przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55! kodeksu cywilnego'
(takie jest stanowisko cze$ci doktryny, nawet mimo otwartego charakteru katalo-
gu z art. 55 kodeksu cywilnego)'>.

111, Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepifiski, op. cit., s. 209.

12° A Michalak, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradz-
ka, M. Zdyb, Warszawa 2016, LEX 10315, art. 10 pkt 8.

13 M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako skladnik przed-
sigbiorstwa, ,,Rejent” 2009, nr 5, s. 101.

14 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.

15 Ibidem.
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Drugi z pogladéow wyraza stanowisko, ze ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ksztattuje bezwzglgdne prawo podmiotowe uprawnionego do ozna-
czenia. Oznacza to, ze uprawniony mogiby zakaza¢ uzywania niezarejestrowa-
nego oznaczenia ze wzgledu na $ciste prawo do dysponowania oznaczeniem,
skuteczne erga omnes. Stanowisko takie przewaza w systemie prawa amerykan-
skiego, przewidujacym powstanie odrgbnego prawa do znaku w wyniku jego uzy-
wania'®. Konstrukcja prawa podmiotowego do oznaczenia wydaje si¢ tez lepiej
przystawaé do wspodlczesnego obrotu prawnego, w ktérym znaki towarowe za-
czely odgrywacé coraz wickszg role. Zgodnie z tak zwang teorig kompromisowa
praw podmiotowych ,,prawo podmiotowe to moc woli przyznana jednostce przez
porzadek prawny jako $rodek do zaspokojenia ludzkich intereséow”!”. Obecnie
wida¢ tendencj¢ do podzielania tego pogladu przez coraz szersze kregi nauko-
we. Wiaze si¢ to z uznaniem tak zwanego mieszanego sposobu istnienia prawa
ochronnego na znak towarowy, ktory oprocz rejestracji wymaga uzywania tego
znaku w obrocie, nawet jesli nie uzyska on powszechnej znajomosci'®. Dodatko-
wym argumentem wzmacniajacym teze o prawie podmiotowym uksztattowanym
na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest istnienie
prawa uzywacza uprzedniego na podstawie art. 160 Prawa wlasno$ci przemysto-
wej. Podobny charakter obu omawianych instytucji pozwala na sformutowanie
wnioskow wspierajgcych teze o istnieniu odrebnego prawa podmiotowego.

Niezaleznie od przyje¢tego stanowiska ochrona przystuguje dysponentom zna-
ku na podstawie wskazanych przepiséw. Taki rodzaj ochrony wybierany jest naj-
czesciej z kilku powodow. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy oznaczenie nie
jest rejestrowane z powodu braku woli uprawnionego, wystepowania przeszkod
w rejestracji lub postugiwania si¢ przez uprawnionego grupa roéznych odmian
znaku, ktore nie zawsze moga uzyskac¢ ochrone przez podobienstwo do znaku
podstawowego!®. Jednoczesnie oznaczenie takie jest uzywane w obrocie. Jednak
ochrona takiego znaku, jest uzalezniana od tego, czy konsumenci uznaja dany
symbol za wyrdzniajacy towar na rynku oraz czy uznajg go za przypisany do
konkretnego przedsiebiorcy?’.

Druga z sytuacji wystepuje, gdy przedsigbiorca co prawda zglosit znak do reje-
stracji, jednak nie zostato jeszcze wydane rozstrzygnigcie co do przyznania prawa
ochronnego. W czasie gdy uprawniony oczekuje na wydanie decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego, nie przystuguje mu zadna ochrona na podstawie przepisow
Prawa wiasnosci przemystowej?! (z wyjatkiem znakéw powszechnie znanych oraz

16 A. Michalak, op. cit., art. 10 pkt 12.

17 M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, [w?] System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywil-
ne — czesé ogolna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 783.

18 M. Trzebiatowski, op. cit., s. 103.

19 1. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepinski, op. cit., s. 202.

20 Ibidem.

2l A. Michalak, op. cit., art. 10 pkt 8.
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renomowanych). Nie nalezy to do rzadkosci, zwazywszy, ze $redni czas oczekiwa-
nia na rozstrzygniecie w Urzedzie Patentowym RP wynosi trzy lata.

Aktualizacja ochrony znaku na podstawie przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji moze nastapi¢, gdy identycznym znakiem (lub tudza-
co podobnym) postuguja si¢ przynajmniej dwa podmioty jednoczesénie, a jeden
znich musial zacza¢ uzywac spornego oznaczenia wczesniej. Przepis sankcjonuje
wprowadzenie konsumentéw w btad, uniemozliwiajgc im dokonanie efektywnego
wyboru, co w wypadku znakéw towarowych ma znaczenie przy wprowadze-
niu w blad co do pochodzenia towaru. By domagac¢ si¢ ochrony na podstawie
przytoczonego przepisu, wystarczy zaistnienie ryzyka wystgpienia pomylki. Nie
jest konieczne zaistnienie realnej pomytki konsumenta. Do powstania ochrony
konieczne jest wykazanie rzeczywistego uzywania znaku, jednak nie musi by¢
ono ciagle i nieprzerwane?2. Istotne jest jedynie pierwszenstwo postugiwania sig
oznaczeniem. Ochrong z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzyska
to przedsiebiorstwo, ktore wczesniej rozpoczeto uzywanie, czyli chronologicznie
pojawito si¢ w obrocie jako pierwsze. Odnosnie do mozliwych sprawcow czynu
nieuczciwej konkurencji art. 10 zawezit ich grono jedynie do przedsiebiorcow?3.

W przeciwienstwie do uprawnien wynikajacych z prawa ochronnego na zare-
jestrowany znak towarowy przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
¢cji, zgodnie ze stanowiskiem znacznej czg¢sci doktryny, nie dajg uprawnienia do
wykluczenia innych oséb z mozliwosci wykorzystywania znaku. Stanowia one
jedynie podstawe do dochodzenia naprawy szkody oraz zaprzestania naruszen ze
strony innych przedsigbiorcow. Wymaga to udowodnienia zaistnienia naruszenia
w rozumieniu art. 3 ustawy. Naruszenie przepisu powstaje nie tylko w wyni-
ku fizycznego oznaczenia towaru nienaleznym znakiem towarowym, lecz takze
przez poshugiwanie si¢ nim w obrocie w inny sposob, na przyktad stosowanie go
w reklamie?*. Taki sposob dziatania prowadzi do wprowadzenia w btad przeciet-
nego klienta co do rzeczywistego pochodzenia towaru. Jak wskazano na wstepie,
ochrona na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma
chroni¢ przed taka pomytka. Ustalenie, czy w wypadku korzystania przez przed-
sigbiorcow z podobnych lub identycznych niezarejestrowanych znakéw towaro-
wych powoduje ryzyko takiej pomytki, wymaga oceny wystepujacych w sprawie
okolicznosci faktycznych. W wypadku, w ktérym weze$niejsze oznaczenie byto-
by szerzej rozpowszechnione na rynku, ryzyko to rosnie.

Wazne bedzie tez udowodnienie rzeczywistego stosowania w obrocie gospo-
darczym. Nie wystarczy jednak wskazanie przynaleznosci znaku do konkretnego
przedsigbiorstwa, ale konieczne bgdzie udowodnienie jego uzywania do oznacze-
nia towardéw oraz w kontaktach z kontrahentami.

22 E. Nowinska, op. cit., art. 10.
23 A. Michalak, op. cit., art. 10 pkt 13.
24 Ibidem, art. 10 pkt 14.
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Uprawnienia, jakie przystuguja osobie uzywajacej znaku towarowego chronio-
nego na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obejmuja:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan;

3. ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci
i w odpowiedniej formie;

4. naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach og6lnych;

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach og6lnych;

6. zasgdzenia odpowiedniej sumy pieni¢znej na okreslony cel spoteczny zwia-
zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego —
jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt zawiniony.

Konczac omoéwienie mozliwosci ochrony na podstawie art. 10 ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy wskazac¢, ze ochrona na podstawie prze-
pisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opiera si¢ gtdwnie na przestance
rzeczywistego postugiwania si¢ oznaczeniem w obrocie, co odréznia ja od prze-
stanek, jakie nalezy spetni¢ w celu ochrony przewidzianej w Prawie wlasnosci
przemystowej. Z tego tez powodu przepisy obydwoch rezimow nie sg z soba w pet-
ni uzgodnione. Mozliwe sa zatem kolizje miedzy obydwoma systemami ochro-
ny prawnej. Najpopularniejszym przypadkiem wystepujacej kolizji jest konflikt
miedzy znakiem faktycznie uzywanym a znakami towarowymi i ushugowymi
zarejestrowanymi na podstawie przepisow Prawa wlasno$ci przemystowej. Moze
to doprowadzi¢ nie tylko do mozliwos$ci zakazania postugiwania si¢ pozniej uzy-
wanym znakiem, na ktoéry udzielono prawa ochronnego, lecz takze stanowi¢ prze-
szkode w rejestracji tak zgloszonego znaku, ze wzgledu na naruszanie interesow
przedsigbiorcy-uzytkownika niezarejestrowanego znaku. Dzieje si¢ tak, ponie-
waz wigkszosciowy poglad w polskim systemie prawnym zaktada pierwszenstwo
uprawnien wynikajacych z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przed
uprawnieniami wynikajacymi z rejestracji>® ze wzgledu na ich formalny charak-
ter, ktory musi ustgpi¢ przed materialng podstawg ochrony wynikajaca z uzywa-
nia%®. Uprawnienia do korzystania z niezarejestrowanego znaku majg charakter
majatkowy?’. Dlatego stanowié beda one sktadnik przedsigbiorstwa na rowni ze
znakami zarejestrowanymiZ®. Moga wiec jako takie by¢ przedmiotem umowy li-
cencyjnej i umowy o przeniesieniu znaku na innego przedsi¢biorce. Jako element
przedsiebiorstwa podlega zbyciu zardwno wraz z catym przedsiebiorstwem, jak

i w ramach jego czesci®’.

25 M. Kepinski, J. Kepinski, I. Wiszniowska, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
¢ji, komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013 s. 318.

26 Ihidem.

27 M. Trzebiatowski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B. Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 857.

28 Ibidem, s. 858.

29 1. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepinski, op. cit., s. 215.
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Niezarejestrowany znak towarowy jako firma przedsigbiorcy
badz oznaczenie przedsigbiorstwa

Oproécz uzywania niezarejestrowanych znakow do oznaczania towarow wielu
przedsiebiorcow w praktyce utozsamia symbole stuzace do oznaczania produktéw
z oznaczeniem catego przedsigbiorstwa (koncern Fiat, Spoétdzielnia ,,Polityka”
itp.)’". W wypadku stosowania tak zwanego znaku firmowego, ktéry oznacza
znak towarowy identyczny z oznaczeniem przedsi¢gbiorstwa lub przedsigbiorcy,
otwiera si¢ pole do dochodzenia ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego
nie tylko jako wprowadzajacego w btad oznaczenia towaru, lecz takze jako naru-
szenia firmy oraz oznaczenia przedsigbiorstwa. Nie oznacza to jednak, ze wyste-
powanie znaku firmowego jest koniecznym warunkiem do dochodzenia roszczen
z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wypadku jego uzycia
w charakterze znaku towarowego przez konkurentow. W wypadku wystarczajacej
rozpoznawalno$ci oznaczenia uprawniony nabywa mozliwos¢ zakazania wyko-
rzystywania swojego symbolu, nawet jezeli nie korzysta z niego bezposrednio
w charakterze znaku towarowego’!. Juz samo natozenie (zgodnie z uksztattowang
linig orzeczniczg) cudzego oznaczenia przedsigbiorstwa na towary innego przed-
sigbiorcy oznacza wprowadzenie w btad co do pochodzenia towarow>2.

Dzieje si¢ tak mimo odrebnosci migdzy znakiem towarowym a oznaczeniem
przedsiebiorstwa. Nalezy podkresli¢, ze gtowna funkcja oznaczenia przedsigbior-
stwa jest jego indywidualizacja jako wystepujacego w obrocie gospodarczym,
a nie wskazywanie pochodzenia jego produktow i ustug. Tymczasem znak to-
warowy w kazdej postaci stuzy do komunikacji konsumentowi o komercyjnym
pochodzeniu towaru. Dlatego petnienie przez jedno oznaczenie lub symbol obu
funkcji w praktyce jest wyjatkowe, dochodzenie zas ochrony swoich uprawnien
do znaku na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest
mozliwe wylacznie, gdy uzywany znak pozwala na wystarczajace skojarzenie
go z konkretnym przedsigbiorstwem jako catym podmiotem. Zachodzi to w wy-
padku uzywania go do promowania dziatan przedsigbiorstwa, przez co nast¢puje
skojarzenie w powszechnej §wiadomos$ci migdzy uzywanymi symbolami i zna-
kami a konkretnym przedsigbiorstwem. Nalezy przez to podejmowac okreslone
dziatania wigzace si¢ z doprowadzeniem do rozpoznawania znaku przez konsu-
mentéw3. W takim wypadku uprawniony do oznaczenia przedsigbiorstwa otrzy-
muje wylaczne uprawnienie do wykorzystywania charakterystycznych elemen-
tow, przez co moze zakaza¢ uzywania elementow swojego oznaczenia w ramach
znakow towarowych innego przedsigbiorcy.

30 Ibidem, s. 211.

31 M. Kepinski, J. Kepinski, I. Wiszniowska, op. cit., s. 323.

32 Ibidem, s. 324.

33 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 17 lutego 2005 roku, I CK 626/04, OSP 2005/12/148, LEX
nr 160529.
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Drugg mozliwo$¢ ochrony znakow firmowych zawieraja przepisy prawa fir-
mowego, zgodnie z ktorymi chroniona jest firma przedsigbiorcy prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarczg. Firma wyrdznia podmiot dziatajacy w obszarze obrotu
gospodarczego, a nie samo przedsiebiorstwo jako oznaczenie przedsigbiorstwa
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w ten sposob nie stanowi czgsci
przedsiebiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego**. W wypadku firmy nie ma
watpliwosci co do jej charakteru prawnego. Ma ona charakter prawa podmioto-
wego bezwzglednie skutecznego erga omnes, przystugujacego przedsigbiorcy. Ma
charakter majatkowy, mimo ze nie mozna jej zby¢>. Indywidualizuje ona przed-
sigbiorce, pelni funkcje reklamowa oraz stuzy do odrézniania jednego przedsie-
biorcy od pozostatych uczestnikow obrotu. Uzywana w charakterze nazwy han-
dlowej pozwala na identyfikacje towardw i ustug pochodzacych od uprawnionego
przedsiebiorcy.

Pelnigc tez funkcje reklamowa, umacnia skojarzenie uzytych w niej nazw
1 symboli z dysponentem prawa do firmy oraz w konsekwencji wzmacnia wi¢z
miedzy przedsiebiorca a zakresem dziatalnosci i towarami, ktore zostaly nia
opatrzone. Ma to szczeg6lne znaczenie, gdy w celach reklamowych uprawniony
postuguje si¢ zaréwno firmga, jak i znakiem towarowym, w ktorym zawarte sg
elementy jego firmy3®. Zgodnie z art. 43% § 2 kodeksu cywilnego firma nie moze
wprowadza¢ w blad w szczegodlnosci co do osoby przedsigbiorcy, przedmiotu pro-
wadzonej dziatalno$ci, jej miejsca i zroddet zaopatrzenia. Nie jest to jednak katalog
zamkniety. Uprawniony do wcze$niejszej firmy ma prawo do jej ochrony przed
utratg zdolnos$ci odrozniajacej w obrocie w wyniku rozpowszechniania si¢ poz-
niejszego znaku towarowego konkurenta.

Prowadzac jednak poréwnanie firmy oraz znakéw towarowych, nalezy pa-
migtaé, ze na gruncie prawa polskiego wystepuja rozne rodzaje znakéw — znak
towarowy moze przyjmowac rozne formy, takze dzwigkowe lub zapachowe. Fir-
ma z kolei musi odpowiada¢ wymogom narzuconym przez prawo w zakresie jej
konstrukc;ji’’.

W wypadku naruszenia prawa do firmy zgodnie z art 43'° kodeksu cywilnego:
,»Przedsigbiorca, ktorego prawo do firmy zostato zagrozone cudzym dziataniem,
moze zadac zaniechania tego dzialania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. W razie
dokonanego naruszenia moze on takze zada¢ usunigcia jego skutkow, ztozenia
oswiadczenia lub oswiadczen w odpowiedniej treéci i formie, naprawienia na za-
sadach ogolnych szkody majatkowej lub wydania korzysci uzyskanej przez osobe,
ktora dopuscila si¢ naruszenia™.

34 M. Pazdan, Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1,s. 1244,
35 1. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepinski, op. cit., s. 186.

36 J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, LEX 98109, rozdz. 2.4.

37 1. Nestoruk, M. Kepinski, J. Kepiniski, op. cit., s. 184.
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Pozostate mozliwosci uzyskania ochrony na niezarejestrowany
znak towarowy

Mimo nieuregulowania wprost znakow niezarejestrowanych w przepisach Pra-
wa wlasnos$ci przemysltowej, w ustawie znajdujg si¢ instytucje, ktorymi mozna
postuzy¢ si¢ w celu znalezienia ochrony dla symboli pozbawionych rejestracji.
Mowa tu o znakach renomowanych oraz znakach powszechnie znanych.

Podobnie jak niezarejestrowane znaki towarowe, znak towarowy renomowa-
ny rowniez nie ma legalnej definicji. Najczesciej doktryna przyjmuje, ze znak
taki nabywa charakteru renomowanego, gdy jest znany duzej grupie odbiorcow
oraz ma sile przyciggania wynikajaca z dobrej opinii klientow3®. Nawet jednak
osiggniecie takiej pozycji przez znak niezarejestrowany nie bgdzie przeszkoda
w rejestracji znaku podobnego. Znak renomowany moze by¢ podstawg odmowy
rejestracji, ale tylko gdy zostat zarejestrowany lub zgloszony do rejestracji z wezes-
niejszym pierwszenstwem. W przeciwnym wypadku bedzie chroniony jedynie jak
niezarejestrowany znak towarowy zwykty.

Inaczej bedzie w odniesieniu do znaku towarowego notoryjnego (powszechnie
znanego). Zgodnie z art. 16 ust. 2 zd. 2 TRIPS, ,,przy okreslaniu, czy znak towa-
rowy jest powszechnie znany, Czlonkowie wezmg pod uwage znajomos$¢ tego
znaku towarowego w odpowiednim kregu odbiorcow, wlaczajac jego znajomosé
na terytorium zainteresowanego Cztonka bedaca wynikiem promocji tego znaku
towarowego”. Jak wida¢, za znak powszechnie znany moze uchodzi¢ oznaczenie
znane szerokiemu gronu potencjalnych konsumentow. Czesto spotyka sie wymog,
by byto to ponad 50% potencjalnych cztonkdéw grupy, wydaje si¢ on jednak zbyt
wysoki. Zgodnie z art. 132! § 1 pkt 5 Prawa wtasnoséci przemystowej nie udziela sig
prawa ochronnego na znak ,,identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktory
przed data, wedlug ktoérej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa ochron-
nego, byl w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i uzywany jako znak
towarowy przeznaczony do oznaczania towardow identycznych Iub podobnych
pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku zgloszonego
ze znakiem powszechnie znanym”. Uzyskanie przez znak towarowy statusu po-
wszechnie znanego bedzie wigc wzgledna przeszkoda przy rejestracji podobnego
znaku towarowego.

Z innych praw do oznaczenia, z ktorych moze skorzysta¢ jego uzytkownik,
nalezy wymieni¢ uksztaltowane przez prawo cywilne dobra osobiste oraz ochrone
prawnoautorska.

Ochrone prawa autorskiego moga uzyska¢ znaki towarowe, ktore charakte-
ryzuja si¢ cechami utworu, niezaleznie od rejestracji w Urzedzie Patentowym.

38 E. Wojcieszko-Gluszko, Pojecie znaku towarowego. Rodzaje oznaczen. Kategorie znakéw
towarowych, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 548.
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Stanowisko to zajat Sad Najwyzszy, ktory w wyroku z dnia 23 czerwca 1989 roku
stwierdzil, ze niezarejestrowany znak towarowy korzysta z ochrony prawa au-
torskiego, jezeli odpowiada wymaganiom stawianym dzietom sztuki®®. Takie
samo stanowisko zajat w wyroku z 22 czerwca 2010 roku*’. Oznacza to, ze do
ochrony prawnoautorskiej znak towarowy musi odznacza¢ si¢ indywidualnymi
elementami o charakterze tworczym®*!. O stopniu tworczosci danego znaku nalezy
orzeka¢ wedtug okoliczno$ci konkretnej sprawy. Ochrong prawnoautorska znaku
potwierdza takze praktyka Urzedu Patentowego, ktory niejednokrotnie odmawiat
rejestracji znaku z powodu naruszenia praw autorskich*?.

Uprawniony do znaku moze w dochodzeniu swoich praw skorzystac¢ z ogélne;j
konstrukcji dobra osobistego. Katalog dobr osobistych ma charakter otwarty. Na
podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego ochrona cywilna przystuguje nazwie
osoby prawnej oraz firmie przedsiebiorcy*®, co jest dodatkowym wzmocnieniem
ochrony firmy przewidzianym w art. 43! i nastepnych kodeksu cywilnego (tak na
przyktad M. Pazdan). Obydwa oznaczenia stuzg indywidualizacji uprawnionego
podmiotu, z tego tez powodu dysponenci dobra osobistego w postaci oznaczenia
moga wystapi¢ wobec 0sob trzecich o zakaz korzystania z oznaczen, jesli mo-
globy to doprowadzi¢ do omytki**. Podobnie odnosi sie to do innych oznaczen
indywidualizujacych przedsigbiorstwo na przyktad w postaci znakow™, jesli tylko
petnig funkcje identyfikacyjne. Dodatkowo na podstawie przepisu art. 23 kodeksu
cywilnego chroniona jest tez dziatalno$¢ tworcza i artystyczna. Pozwala to na
zastosowanie ochrony z tytutu dobra osobistego w wypadku, gdy znak towarowy
przedstawiatby takie cechy*C.

Whioski i podsumowanie

Nierejestrowane znaki towarowe stanowig wcigz niedookreslong prawnie ma-
teri¢ wlasnosci intelektualnej. Ich wystgpowanie w obrocie gospodarczym oraz
wyrazne odroznienie od znaku, na ktére udzielone zostalo prawo ochronne, nie
budzi watpliwos$ci. Brak odrebnej regulacji obejmujacej niezarejestrowane znaki
towarowe w Prawie wlasnosci przemystowej powoduje koniecznos¢ poszukiwa-
nia ochrony z wykorzystaniem instytucji, ktore tylko w wyniku odpowiedniej

39 J. Barta et al., Przedmiot prawa autorskiego, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo
autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 49.

40 Ibidem.

41 J. Kepinski, Czy znak towarowy moze byé utworem, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2015, nr 2, s. 182.

42 J. Barta et al., op. cit., s. 49.

4 M. Pazdan, op. cit., t. 1,'s. 12431245,

44 Ibidem,s. 1243.

4 Ibidem.

46 Ibidem, s. 1258.

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 25, 2018
© for this edition by CNS



BRAK REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO — O SPOSOBACH OCHRONY | 23

interpretacji pozwalaja na dochodzenie swoich uprawnien przez korzystajacych
z tego rodzaju znakow. Za konieczne nalezy uzna¢ wprowadzenie ustawowego
rozstrzygnigcia w zakresie istnienia prawa podmiotowego do znaku niezareje-
strowanego. Wczesniejsze poglady odmawiajace niezarejestrowanym znakom
towarowym charakteru dobra osobistego podmiotow gospodarczych oraz wyklu-
czajace je z czesci sktadowych przedsigbiorstwa nie odpowiadaja juz wymogom
wspotczesnego rynku, ktéry w wyniku rozwoju marketingu oraz $wiadomosci
konsumenckiej uczynit z oznaczen uzywanych w obrocie jeden z gtéwnych ele-
mentow dzialalno$ci biznesowej. W doktrynie polskiej prawo podmiotowe to
zbior powigzanych wzajemnie uprawnien, przyznanych i zabezpieczonych nor-
ma prawng. Uzupetniajacy charakter przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie wyklucza uznania za prawo podmiotowe uprawnien przyznanych
na podstawie przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest tak dlatego,
ze przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewniajg ochrong w takim
zakresie, w jakim nie czynig tego przepisy wlasnosci przemystowej ani prawa
autorskiego?’. Co wigcej uprawnienia, jakie przyshuguja dysponentom obu kate-
gorii znakow na podstawie Prawa wlasno$ci przemystowej oraz ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji sg zblizone*®. Prawa do oznaczenia towaréw oraz
do oznaczenia przedsigbiorstwa sg wystarczajaco skonkretyzowane, by wywiesé
z nich uprawnienia przedsigbiorcy i zapewni¢ wylacznos¢ na korzystanie z ozna-
czen. Rozwigzaniem istniejgcych watpliwosci byloby wprowadzenie przez usta-
wodawce odrebnego przepisu odnoszacego si¢ do znakdéw towarowych na gruncie
Prawa wlasnosci przemystowej lub Prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Obecnie z powodu dyskusji oraz rozbieznych stanowisk nalezy uzna¢, ze ochro-
na niezarejestrowanych znakow jest dalece niewystarczajaca. Nieprzesadzenie
o wlasnosciowym charakterze nierejestrowanego znaku towarowego uniemozli-
wia poprawne realizowanie celéw wyznaczonych wszystkim znakom towarowym
— informowaniu o komercyjnym pochodzeniu towaréw od konkretnego przedsig-
biorcy. Koniecznos$¢ postugiwania si¢ przepisami udzielajacymi ochrony posred-
niej oraz stosowanie analogii wprowadza niepewnos¢ w zakresie obrotu prawnego
oraz prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Powinno to zostaé rozwigzane przez
wprowadzenie odrebnego przepisu przyznajacego wprost nierejestrowanym zna-
kom towarowym charakter elementu przedsigbiorstwa wystepujacego w obrocie
i chronionego przepisami rangi ustawowej, oprocz juz funkcjonujgcego w art. 55!
kodeksu cywilnego pojgcia oznaczenia indywidualizujgcego przedsigbiorstwo
oraz praw wlasnosci przemystowej. Bytoby to takze zgodne z aktualnymi tenden-
cjami prawa unijnego, ktore charakteryzuje prawa do znaku niezarejestrowanego
jako wlasnos¢.

47 M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako skladnik przedsie-
biorstwa, s. 106.
48 Ibidem, s. 104.
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Without trademark registration — on how to protect unregistered
trademarks from violations under Polish law

Summary

Unregistered trademarks are still an undefined intellectual property matter. There is no doubt
about their existence in the course of trade and a clear distinction from the sign on which the pro-
tection right was granted. The lack of a separate regulation covering unregistered trademarks in
industrial property law makes it necessary to search for protection using institutions that only as
a result of an appropriate interpretation allow for the exercise of their rights by those who use such
marks. A decision regarding the existence of a subjective right to an unregistered sign should be
considered necessary. Previous views refusing unregistered trademarks the character of the per-
sonal good of business entities and excluding them from the company’s components no longer meet
the requirements of the modern market, which as a result of the development of marketing and
consumer awareness has made signs used in the market one of the main elements of business. In
the Polish doctrine, the subjective right is a set of related powers, granted and protected by a legal
norm. The complementary nature of the provisions of the Act on Combating Unfair Competition
does not preclude recognition of the rights granted by them as a subjective right. This is due to the
fact that the provisions on combating unfair competition provide protection to the extent that it is
not done by industrial property legislation or copyright law. What is more, the rights vested in the
holders of both categories of marks based on Industrial Property Law and the Act on Combating
Unfair Competition are similar. The rights to mark the goods and to mark the company are suffi-
ciently specific to derive the entrepreneur’s rights from them and ensure exclusivity for the use of
signs. The solution to the existing doubts would be the introduction by the legislator of a separate
provision relating to trademarks on the basis of industrial property law or the law against unfair
competition.

At the moment, due to discussions and divergent positions, it should be recognized that the
protection of unregistered marks is far from sufficient. The lack of a decree about the proprietary
character of an unregistered trademark makes it impossible to correctly meet the goals set for all
trademarks, i.e. informing about commercial origin of goods from a specific entrepreneur. The
necessity to use regulations granting indirect protection and the fact of applying analogy introdu-
ces uncertainty in the scope of legal transactions and conducting business activity, which should
be solved by introducing a separate provision granting unregistered trademarks of a trade mark
which is a component of an undertaking and protected by statutory provisions, next to the already
functioning in Article 55! of the Civil Code, the notion of the individualization designation of
enterprises and industrial property rights. It would also be in line with current EU law trends that
characterize the rights to the unregistered mark as a property.
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