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WSTEP

Wspolczesne warunki obrotu gospodarczego w ujeciu globalnym cechu-
je nadprodukcja dobr. Przewaga podazy nad popytem sprawia, ze przed-
siebiorcy siegaja po coraz to nowsze i bardziej agresywne formy ekspans;ji
gospodarczej. Jednym z istotnych instrumentéw wspomagajacych zbyt
towardw i ustug jest sygnowanie ich oznaczeniami towarowymi i bu-
dowanie w ten sposob trwalego zwigzku w swiadomosci konsumenta
o zrédle pochodzenia towaru, a bardzo czgsto takze okreslonych, pozy-
tywnych wyobrazen o tak oznaczonych towarach. Znak towarowy sta-
nowi wigc istotny wyrdznik wspomagajacy sprzedaz, a w konsekwencji
sukces handlowy przedsiebiorcy.

Teza o potrzebie ochrony znaku towarowego jako dobra prawnego w re-
aliach funkcjonowania gospodarki ma range aksjomatu. Zagadnieniem
otwartym natomiast pozostaje uksztaltowanie zakresu tej ochrony, a tak-
ze relacja, w jakiej oznaczenia towarowe powinny podlega¢ ochronie
karnoprawnej w stosunku do zakresu ochrony srodkami prawa admi-
nistracyjnego oraz prawa cywilnego. Analizie tego ostatniego problemu
jest poswiecona miedzy innymi niniejsza publikacja.

W dotychczasowych wypowiedziach w pi$miennictwie problematyka
ochrony karnoprawnej znakéw towarowych byla poruszana w niewiel-
kim zakresie. Zwracano uwage na aspekty empiryczne dokonywania
obrotu podrobionymi towarami, a takze poddawano analizie zakres
odpowiedzialnosci karnej przez pryzmat znamion czynu zabronionego
okre$lonego w art. 305 p.w.p. Niniejsza publikacja zawiera odmienne
usytuowanie problemu.
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Jej celem jest dokonanie analizy zakresu ochrony karnoprawnej w re-
lacji do ustalonych obszaréw ochrony znaku towarowego w prawie cy-
wilnym. Stanowi to punkt wyjscia dla dalszych rozwazan, dotyczacych
adekwatnosci srodkéw penalnych w zwalczaniu naruszen praw do zna-
ku towarowego, uzasadnienia ich utrzymania, a w dalszej czeéci, oceny
zasadnodci aktualnego stopnia ingerencji karnoprawnej w naruszenia
prawa ochronnego do znaku i koncowo koniecznosci zmian obecnego
ksztattu regul odpowiedzialnosci karnej.

Za zupelnie elementarne dla wlasciwego ustalenia zakresu odpowie-
dzialnosci karnej autor uznal omoéwienie zagadnien tresci i charakteru
prawa ochronnego na znak towarowy, a takze przestanek ograniczenia
skutecznos$ci prawa wylacznego do znaku, gdyz majg one decydujace zna-
czenie dla okreslenia zachowan poddajacych sie karnoprawnemu war-
to$ciowaniu. Réwnie donioste znaczenie dla dopuszczalnosci kreowania
odpowiedzialnosci karnej maja normatywne konsekwencje wyczerpania
prawa podmiotowego. Szczegolng wage przywigzano do wlasciwego in-
terpretowania stanow faktycznych, w kontekscie stwierdzenia przestanek
tej instytucji i potrzeby wlasciwej praktyki jej stosowania.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastagpio znaczace zwigkszenie ak-
tywno$ci orzeczniczej Sagdu Najwyzszego w odniesieniu do problema-
tyki karnej prawa wlasnosci przemystowej. Podyktowane to bylto przede
wszystkim aktywno$cig stron inicjujacych postepowania kasacyjne,
a takze istniejacymi watpliwosciami interpretacyjnymi sadéw odwolaw-
czych, ktore w zwigzku z wylonieniem si¢ zagadnienia prawnego wyma-
gajacego zasadniczej wykladni ustawy, przekazywaly je do rozpoznania
Sadowi Najwyzszemu. Orzecznictwo to silnie oddzialywato na sposéb
interpretacji przepisow prawa wiasno$ci przemystowej i miato znacza-
cy wplyw na ksztaltowanie granic represji karnej przewidzianej w usta-
wie. Z tych powodéw w publikacji zawarte zostaly liczne odniesienia
do pogladéw prawnych wyrazanych przez Sad Najwyzszy, a takze sady
powszechne oraz sgdownictwo administracyjne.

W publikacji podjeto tez, z uwagi na znaczaca polaryzacje prezentowa-
nych w piSmiennictwie pogladéw, donioslty dla praktyki orzeczniczej
problem dopuszczalno$ci subsumowania pod norme prawa karnego
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naruszen unijnego znaku towarowego, na ktéry prawo udzielone zosta-
to przez EUIPO (European Union Intellectual Property Office — Urzad
Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej), uprzednio OHIM
(Oftfice for Harmonization in the Internal Market — Urzad Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego).

Zastosowana metoda ustalania zakresu odpowiedzialnosci karnej na
tle rozbudowanej analizy instytucji prawa cywilnego byta swiadomym
zabiegiem metodologicznym, stuzacym za podstawe wnioskow de lege
lata i postulatow zmiany przepisdw, w kontekscie potrzeby zapewnienia
niezbednego poziomu ochrony prawnej uczestnikom obrotu gospodar-
czego, uzywajacym w dzialalnoéci oznaczen towarowych. Autor nie po-
przestat jednak na teoretycznoprawnym ujeciu zagadnien i przedstawit
w formule empirycznej spektrum najczesciej wystepujacych problemow
w stosowaniu przepisow karnych, zawierajac przy tym ich wlasng in-
terpretacje. Takie ujecie tematu zawiera koncowa czes¢ publikacji, na
ktora sklada si¢ rozdzial zawierajacy kazusy z pytaniami problemowymi
adresowanymi do Czytelnika. W zdecydowanej wiekszosci ich rozwia-
zanie jest mozliwe po uwaznej lekturze publikacji. W celu umozliwienia
autonomicznej analizy zaprezentowanych probleméw przez Czytelnika
odpowiedzi do kazuséw wraz z poszerzonym omowieniem problemow
w nich poruszanych zostaly wyodrebnione redakcyjnie. Dla lepszej
orientacji do kazdego z kazuséw dotaczono wyciag z przepiséw znajdu-
jacych zastosowanie przy jego rozwigzaniu.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktykow, sedziow,
prokuratoréw, adwokatow, radcéw prawnych, Policji, Krajowej Admini-
stracji Skarbowej, zaréwno tych, ktorzy zajmuja si¢ wskazang problema-
tyka relatywnie czesto jak rzecznicy patentowi, jak i tych przedstawicieli
zawodow prawniczych, ktérzy incydentalnie staja przed problemem
oceny zasadno$ci zastosowania przepiséw karnych dotyczacych naru-
szenia prawa ochronnego do znaku towarowego.

Publikacja z uwagi na rozbudowana cz¢$¢ kazuistyczng stanowi przy-
datny instrument edukacji i weryfikacji wiedzy dla aplikantéw apli-
kacji prawniczych i aplikacji rzecznikéw patentowych z uwagi na
tozsama metode sprawdzania wiedzy w trakcie egzaminéw koncowych
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dla kandydatéw do wykonywania tych zawodéw. Zaprezentowane w ka-
zusach zagadnienia stanowig element praktyki wymiaru sprawiedli-
wosci, organéw $cigania oraz wykonywania zawodu adwokata, radcy
prawnego, a takze rzecznika patentowego. Zaproponowane rozwigzania
kazuséw nawigzuja do tematyki publikacji, pozwalajac Czytelnikowi
na przesledzenie procesu stosowania prawa. Autor konstruujac czes¢
praktyczng publikacji, wykorzystal swoje dtugoletnie doswiadczenie
wykladowcy i egzaminatora na aplikacjach prawniczych, odnoszac sig
do najczesciej wystepujacych oraz najbardziej doniostych probleméw
zwigzanych ze stosowaniem przepiséw karnych dotyczacych ochrony
znakéw towarowych.
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1.1. Znak towarowy jako dobro niematerialne

Dobra materialne, jak i niematerialne okreslane sg facznie mianem ,,do-
bra prawnego”’. Przez ,dobro” nalezy rozumie¢ to wszystko, co moze
stuzy¢ ludziom jako przedmiot zabezpieczajacy ich potrzeby byto-
we i ze wzgledu na co uregulowane sg obowigzki i prawa podmiotéw
stosunkow cywilnoprawnych?. Dobra te co do zasady majg charakter
samoistny, a wiec mogg one stanowi¢ samodzielny przedmiot obrotu,
niezalezny od osoby, ktora je wytworzyta®. W nauce tradycyjnie dzieli sie
je na materialne i niematerialne®.

Do débr materialnych, bedacych przedmiotami stosunkdw prawnych,
zalicza si¢ przede wszystkim rzeczy ruchome i nieruchomosci oraz
pieniadze i papiery warto$ciowe, kopaliny, wody, ciecze i gazy. Dobra
niematerialne stanowig natomiast w szczeg6lnosci utwory i przedmio-
ty praw pokrewnych, wynalazki i wzory uzytkowe, topografie ukladow

' M. Pozniak-Niedzielska, Wyniki prac badawczych jako dobro prawne, PiP 1986/9,
s. 74.

% S. Soltysinski, Charakter praw wynalazcy, Poznan 1967, s. 119.

* J. Kepinski, A. Nieweglowski, E. Nowinska, P. Podrecki [w:] System Prawa Handlo-
wego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, Warszawa 2015, s. 19.

* M. Kepinski, A. Nieweglowski, E. Nowiniska, P. Podrecki [w:] System Prawa Handlo-
wego, t. 3, s. 20 i przywolane tam piémiennictwo.



20 Rozdzial I. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego

scalonych, odmiany roélin, wzory przemyslowe, znaki towarowe i ozna-
czenia geograficzne, a takze know-how.

W pismiennictwie prezentowane sg rozbiezne stanowiska w przedmio-
cie kwalifikacji rodzajow débr z punktu widzenia ich niematerialnego
charakteru. W ujeciu zawezajacym pojecie dobra niematerialnego sto-
suje sie¢ wylacznie do tych wytwordw intelektu, ktére odnosza si¢ do
wylacznych i bezwzglednych praw podmiotowych®. Okresla sig¢ je mia-
nem ,,przedmiotéw niematerialnych” lub ,,niematerialnych débr inte-
lektualnych™. W nauce zwracano uwage, ze nie sposob zaakceptowac
sytuacji, w ktorej wszelkie wytwory dzialalnoéci intelektualnej podlega-
tyby tak daleko idacej ochronie poprzez ustanowienie bezwzglednych
i wylacznych majatkowych praw podmiotowych, a tak zaawansowana
monopolizacja uprawnien prowadzitaby do zahamowania dziatalno-
$ci tworczej, artystycznej, naukowej, wynalazczej, a w efekcie rowniez
gospodarczej’.

W ujeciu mniej restrykcyjnym dla uznania danego dobra intelektual-
nego za dobro niematerialne nie jest konieczne przydanie mu ochro-
ny na podstawie prawa podmiotowego o charakterze bezwzglednym
i wylacznym. Wedtug takiej koncepcji jako dobra niematerialne na-
lezy traktowal te wszystkie przedmioty intelektualne, ktore mogg staé
sie przedmiotami prawa®. Przestankami koniecznymi i zarazem wy-
starczajacymi do uzyskania statusu dobra niematerialnego sg w tym
wypadku: mozliwo$¢ zindywidualizowania, wyodrebnienia tego
dobra sposrod innych przedmiotéow o charakterze intelektualnym;
uzewnetrznienie (ustalenie lub materialne utrwalenie w sposéb umoz-
liwiajacy reprodukceje) oraz posiadanie wartosci handlowej’. W mysl
drugiego z przedstawionych pogladéw, dobrami niematerialnymi sg

° Tak m.in. A. Tischner, Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku
towarowego, Warszawa 2008, s. 25.

¢ M. Kepinski, A. Niewegtowski, E. Nowinska, P. Podrecki [w:] System Prawa Han-
dlowego, t. 3, s. 24.

7 B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNU]J 1974/3, s. 26.

8 A. Nieweglowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa
2010, s. 136-137.

° A. Niewegltowski, Wyniki..., s. 137.
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wszystkie dobra, ktore mogg uzyskac status przedmiotu praw z zakresu
wlasnosci intelektualnej'.

W pismiennictwie" wyrazono takze stanowisko posrednie w stosunku
do wyrazonych wyzej, w my$l ktérego status prawny dobra wyznacza
réwniez istnienie jego prawnej ochrony. W konsekwencji niechronione
przedmioty niematerialne, wedtug wskazanej koncepcji, nie sg trakto-
wane jako dobra niematerialne, poniewaz nie sg one zarazem przedmio-
tami stosunkow prawnych. Jesli natomiast z danego dobra kazdy moze
korzysta¢ bez potrzeby zawierania umoéw i nie ma zadnych instrumen-
tow jego ochrony, nie jest to w ogole dobro chronione prawnie. Dobra
niematerialne s3 natomiast rodzajem dobr prawnych pozostajacych pod
ochrong prawa cywilnego.

Do débr niematerialnych zalicza si¢ przede wszystkim: utwory, przed-
mioty praw pokrewnych oraz dobra wlasno$ci przemystowej (projekty
racjonalizatorskie, wynalazki, wzory uzytkowe, znaki towarowe i ozna-
czenia geograficzne, wzory przemystowe, topografie uktadéw scalo-
nych). Dobrami o charakterze niematerialnym sg réwniez bazy danych,
odmiany roslin oraz firma.

W odniesieniu do znaku towarowego w pismiennictwie zdecydowanie
dominuje stanowisko o niematerialnym charakterze tego dobra. Kwa-
lifikacja znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest jednak
absolutnie powszechna'

Dobra niematerialne okregla sie takze mianem dobr ,,intelektualnych’,
jednak kwalifikacja danego dobra jako intelektualnego, przy uwzgled-
nieniu wystepowania w nim pierwiastka tworczosci, sprawia, ze tylko
niektdre spos$réd dobr niematerialnych maja charakter dobra intelek-
tualnego w tym znaczeniu. Efektem aktu twodrczego sa niewatpliwie
utwory, wzory przemystowe, a takze wynalazki, wzory uzytkowe oraz

10 R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 57.

" M. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, s. 27.

12 Przegladu stanowisk wystepujacych w doktrynie dokonat M. Kepinski, Rozporzg-
dzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznan 1979, s. 34 1 35.
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topografie ukltadow scalonych. Wskazanego kryterium nie spetniaja
oznaczenia odrozniajgce, w tym znaki towarowe. Znak towarowy, co
do zasady, nie stanowi efektu aktu tworczej kreacji. Dobdr okreslonego
symbolu nie stanowi dziatalnosci twdrczej."* Decyduje o tym zbyt maly
tadunek cech indywidualnosci i oryginalnosci niezbednych dla uznania
wytworu za utwor w rozumieniu prawa autorskiego. Oczywiscie w wy-
padku ujawnienia si¢ w oznaczeniu elementéw twoérczych nie wylacza to
mozliwych sytuacji koegzystencji tych débr. Oznaczenie moze wiec by¢
réwnocze$nie utworem i wtedy ma intelektualny charakter.

Istoty znaku towarowego nie stanowi tadunek intelektualny zwigzany
z jego stworzeniem, lecz sila skojarzenia, ktore oznaczenie wywoluje
w $wiadomosci odbiorcy™.

Znak towarowy jest przede wszystkim dobrem o znaczeniu funkcjo-
nalnym, pozwalajacym przyporzadkowaé w $wiadomosci czlowieka
konkretne oznaczenie towarom lub ustugom w celu ich zindywiduali-
zowania na rynku®.

Tworczos¢ i wkiad intelektualny nie sg warunkiem kwalifikacji dane-
go przedmiotu jako znaku towarowego, nie sposob uzna¢ go za dobro
intelektualne w przedstawianym znaczeniu. Uznanie znaku towarowe-
go za dobro niematerialne nastepuje nie z uwagi na jego intelektualny
charakter wynikajacy z twoérczego charakteru, lecz ze wzgledu na to,
ze jego swoista cechg jest niematerialna natura poddajaca si¢ percepcji
czlowieka, ktora jest odrebna od nosnika materialnego. Odrebnos¢ ta
w wypadku znaku towarowego manifestuje si¢ bardzo silnie. W sposob
oczywisty nalezy bowiem odro6zni¢ prawo do znaku od prawa do rzeczy,
ktore mogg przystugiwac réznym podmiotom. Znak towarowy dla uzna-
nia go za dobro niematerialne nie musi by¢ oryginalny, nie jest réwniez
wymagane kryterium nowosci. Brak tego ostatniego warunku prowadzi

13 U. Prominska [w:] U. Prominska, A. Nowicka, M. Pozniak-Niedzielska, H. Zakow-
ska-Henzler, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2005, s. 16-17 1 203.

14 1. Zelechowski, Glosa do wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2010 .,
IV CSK 359/09, OSP 2011/5, poz. 59.

1> Tak R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, s. 56-57.
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w praktyce do przenikania si¢ w obszarze wlasnosci przemystowej ozna-
czen towarowych i wzoréw przemystowych, dla ktérych kryterium no-
wosci jest prawnie donioste i ma charakter konstytutywny.

Znak towarowy jako dobro niematerialne zalicza si¢ do dobr wlasnosci
przemystowej. Ich znamienng cechg jest sformalizowany sposéb powsta-
nia praw podmiotowych do tych débr, wynikajacy w przypadku znakéw
towarowych z udzielenia prawa ochronnego. Samo ustalenie oznacze-
nia, nadanie mu charakterystycznej formy lub tresci, poddajacych sig¢
percepcji i wywolujacych okreslony efekt u odbiorcy, nie kreuje jeszcze
znaku towarowego, jak ma to miejsce w odniesieniu do takich débr nie-
materialnych, jak utwory*®.

Istotna réznica miedzy znakiem towarowym jako dobrem niemate-
rialnym wlasnosci przemystowej a utworami polega na opozycyjnosci
skutkéw ujawnienia wskazanych débr. Dla utworu, jego ujawnienie
jest momentem kreujacym rozpoczecie ochrony prawnej, natomiast
ujawnienie znaku towarowego takiego skutku nie wywoluje. Wskaza-
ne roznice sg jeszcze bardziej wyrazne w odniesieniu do innych débr
niematerialnych wlasnosci przemystowej. W wypadku zaréwno wzoru
przemysltowego, jak i wynalazku, ich ujawnienie niweczy mozliwo$¢ uzy-
skania ochrony prawne;j.

Kolejna réznica miedzy znakiem towarowym a utworem polega na tym,
ze na gruncie prawa autorskiego mozliwa jest jednoczesna ochrona ta-
kiego samego utworu z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania twérczosci
réwnoleglej. W odniesieniu do oznaczen towarowych nie jest mozliwe
funkcjonowanie w obrocie prawnym dwoch takich samych oznaczen
realizujacych te samg funkcje konstytutywna. Eliminacji takiej sytuacji
stuza miedzy innymi przewidziane w Prawie wlasnosci przemystowe;j
zasady ustalania pierwszenstwa w uzyskaniu prawa ochronnego.

Dobro niematerialne w postaci znaku towarowego podlega ochronie wy-
nikajacej z rejestracji w postaci zgloszonej przez uprawnionego. Forma

przedstawieniowa znaku, bez wzgledu na swoja posta¢ (wyraz, wiacznie

' Por. wyrok SN z 25.04.1973 r., I CR 91/73, OSNC 1974/3, poz. 50.
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z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym
ksztalt towaru lub opakowania, a takze dzwiek — art. 120 ust. 2 p.w.p.),
w ujeciu formalnym rozumiana jest jako posta¢ ukonczona - ostateczna.
Nie istnieje mozliwos¢ zarejestrowania znaku towarowego w postaci nie-
ukonczonej. Natomiast ochrona autorskoprawna aktualizuje si¢, zgodnie
z trescig art. 1 ust. 3 w.p.a.p.p., juz w odniesieniu do utwordw niezupet-
nych, nieukonczonych.

Znak towarowy jako dobro niematerialne wykazuje takze istotne réznice
w obrebie pozostalych débr wlasnosci przemystowej. Znak towarowy,
podobnie jak oznaczenie geograficzne, jest oznaczeniem odrézniajacym
i odmiennie od wynalazkéw i wzordéw uzytkowych nie ma charakteru
technicznego.

Réznica miedzy rozwiazaniami technicznymi stanowigcymi prawa wia-
snosci przemystowej a znakami towarowymi jest i tego rodzaju, ze te
pierwsze maja charakter obiektywny. Spelnienie ustawowych przesta-
nek ich ochrony kreuje ich byt i nie jest on uzalezniony od elementow
subiektywnych zwiazanych ze sposobem ich percepcji przez odbiorce,
jak ma to miejsce w odniesieniu do znakéw towarowych, ktore niezalez-
nie od swej uzewnetrznionej postaci muszg posiada¢ zdolno$¢ odréznia-
nia towardw i ustug.

Znak towarowy stanowi dobro niematerialne, ktorego funkcja jest
odrdznianie towaréw z uwagi na ich pochodzenie. Istota znaku towa-
rowego zwigzana jest z wytworzeniem pojeciowego zwigzku miedzy
oznaczeniem a towarem lub ustuga. Jest to wiec zwigzek o charakterze
logicznym, stanowi byt niematerialny oparty na skojarzeniu, niepodda-
jacy sie empirycznemu poznaniu.

W pismiennictwie zgodnie przyjmuje sie¢, Ze znak towarowy jest odbitym
w $wiadomosci odbiorcy zwigzkiem oznaczenia i towaru, ktéry obej-
muje ogo6l informacji i wyobrazen o towarze". Istota znaku towarowego
jako dobra niematerialnego nie jest wiec oznaczenie per se, ale wlasnie

17 R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa
polskiego na tle prawno-poréwnawczym, Lublin 1988, s. 14 in.
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6w zwiazek oznaczenia z towarem, ktory zapada w pamiec i pozostaje
w $wiadomosci kupujacych'®.

Nie stanowi wiec oznaczenia materialny desygnat w postaci: rysunku, for-
my przestrzennej, stowa, lecz stanowi go wspomniany zwiazek pojeciowy.

Prawo ochronne do znaku towarowego ma tez niewatpliwie charakter
majatkowy. Wskazane wczesniej ujecie znaku towarowego jako dobra
niematerialnego w Zaden sposob nie ogranicza jednak traktowania zna-
ku towarowego jako dobra o wymiernej wartosci majatkowej. Prawo do
znaku jest bowiem prawem dotyczacym dobra samodzielnego, niebe-
dacego dobrem osobistym. W orzecznictwie' wyartykutowany zostat
jednoznaczny poglad, ze znak towarowy - jako dobro o charakterze
wylacznie majgtkowym — nie podlega ochronie na podstawie przepisow
art. 23 i 24 k.c., traktujacych o ochronie débr osobistych.

Mimo ze znak towarowy jest dobrem niematerialnym, z uwagi na posia-
dang warto$¢ majatkowa stanowi przedmiot obrotu prawnego. Wynika
to bezposrednio z tresci art. 162 ust. 1 oraz art. 163 p.w.p.

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedzicze-
niu, ma wiec bezspornie charakter majatkowy®. Moze tez by¢ przedmio-
tem licencjonowania. O majatkowym charakterze tego prawa decyduje
réwniez okoliczno$¢, ze roszczenia zwigzane z prawem do znaku towa-
rowego s3 bezposrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi
0sob, ktoérym przystuguja i majg one charakter majatkowy*'.

Prawa do znakéw towarowych zgodnie z art. 55" k.c. stanowig jeden
ze skladnikoéw przedsigbiorstwa, przeznaczony do prowadzenia dzia-
talnosci gospodarczej. Na majagtkowy charakter prawa do znaku wska-
zuje obowigzek jego uzywania w celach zarobkowych i zawodowych.

18 U. Prominska [w:] U. Prominska, A. Nowicka, M. Pozniak-Niedzielska, H. Zakow-
ska-Henzler, Prawo wlasnosci. .., s. 203.

1 Tak w wyroku SN z 25.10.1988 r., IT CR 143/88, OSP 1990/6, poz. 57.

% Por. wyrok SA w Warszawie z 31.08.2012 .,  ACa 51/12, LEX nr 1217801.

! Por. postanowienie SN z 8.03.2007 1., III CZ 12/07, OSNC 2008/2, poz. 26 oraz
wyrok SN z 24.11.2009 r., V CSK 71/09, LEX nr 627240.
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Majatkowy charakter prawa do znaku podkresla jeszcze silniej rezy-
gnacja ustawodawcy z poprzednio obowigzujacej w przepisach ustawy
2 31.01.1985 1. 0 znakach towarowych? zasady zwigzania znaku towaro-
wego z przedsiebiorstwem i wprowadzenie mozliwosci dokonywania ob-
rotu tym prawem w sposob samodzielny na podstawie obowiazujacego
Prawa wlasnosci przemystowe;.

Warto$¢ majatkowa znaku podlega réznicowaniu z uwagi na jego ro-
dzaj. W zasadzie kazdy znak niesie ze sobg jaka$ wartos¢ majatkowa?.
Znak towarowy, aby posiada¢ warto$¢ majgtkows, nie musi by¢ znakiem
powszechnie znanym lub znakiem renomowanym?*.

Znaki stawne i znaki renomowane posiadajg jednak wyzsza wartos¢. Znak
stawny stanowi efekt utrwalonej obecnosci na rynku danego przedsie-
biorcy, a takze niejednokrotnie rezultat znacznych nakladéw ponoszo-
nych na reklame i promocje takiego znaku. Z tych powoddéw znak stawny
ma duzg warto$¢ majatkowa.

Uzyskanie przez znak atrybutéw znaku renomowanego stanowi wynik
utrwalonej obecnosci na rynku znaku uprawnionego, a takze, analogicz-
nie jak w przypadku znakéw stawnych, rezultat znacznych naktadéw po-
noszonych w zwiazku z jego promocja®. Z praktyki orzeczniczej EUIPO
wynika, ze jedynie bardzo wysokie naklady marketingowe moga prowa-
dzi¢ do uzyskania przez znak towarowy charakteru odrdzniajacego lub
renomy”. Renoma znaku ma tez decydujacy wplyw na fakt zawierania
umow licencyjnych dotyczacych uzywania tej kategorii znaku. Renoma
stanowi istotny czynnik wplywajacy na warto$¢ majatkowa znaku?.

* Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm., ograniczenia w zbywaniu znaku wprowadzat art. 16
ustawy.

» Por. wyrok WSA w Warszawie z 18.12.2007 r., VI SA/Wa 1100/07, LEX nr 438731;
takze wyrok WSA w Warszawie z 12.03.2009 r., IT GSK 764/08, LEX nr 524015.

* Por. wyrok WSA w Warszawie z 24.01.2008 r., VI SA/Wa 1394/07, LEX nr 463619.

» Por. wyrok TS z 6.10.2009 r., C-301/07, PAGO International GmbH przeciwko
Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, Zb. Orz. 2009 1-09429; takze wyrok TS
21.02.2012 r., T-291/09, Carrols Corp. przeciwko OHIM, EU:T:2012:39.

* Por. wyrok TS z 6.02.2007 r., T-477/04, Aktieselskabet przeciwko OHIM, Zb. Orz.
2007 11-00399.

7 Por. wyrok WSA w Warszawie z 4.04.2007 r., VI SA/Wa 15/07, LEX nr 319371.
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Naruszenie prawa ochronnego taczy si¢ miedzy innymi z roszczeniami
odszkodowawczymi, dla ktorych korelatem jest ustalana w toku poste-
powania warto$¢ majagtkowa znaku®. W orzecznictwie zwrdcono uwage,
ze na ustalenie wartosci znaku moze mie¢ wplyw nabycie przez znak
silnej zdolnosci odrozniajacej”.

O tym, ze znak towarowy posiada warto$¢ majatkows, §wiadczy rowniez
ocena skutku prawnego przeniesienia wlasnosci praw do znaku na grun-
cie przepisow podatkowych. Organy finansowe — urzedy skarbowe pre-
zentuja jednolitg praktyke, ze wniesienie aportu w postaci praw do znaku
towarowego tworzy wymierng warto$¢ majatkowa. Znak towarowy po
zarejestrowaniu i uzyskaniu $wiadectwa ochronnego jest szczegélnym
rodzajem dobra majatkowego, bowiem jest symbolem reputacji towardéw
i ustug nim oznaczonych™®.

W pismiennictwie zwrdcono uwage, ze warto$¢ majatkows, jako dobro
niematerialne i prawne, znak towarowy nabywa nie w momencie swojego
powstania, ale z chwilg wyksztalcenia si¢ pozytywnych opinii odbiorcéw
o towarze (ustudze) opatrzonym znakiem i zwigzanych z nim §wiadcze-
niach. Dokonano jednoczes$nie rozréznienia na warto$¢ rynkowa znaku
towarowego jako instrumentu, ktéry aktualnie moze ksztattowaé popyt
konsumentéw, oraz wartos¢ znaku jako $rodka, ktory charakteryzuje si¢
potencjalng zdolnoscig wywolywania w przysztoéci popytu konsumen-
tow na towary (ustugi) z tym znakiem. Rejestracja stwarza wiec szanse
skupienia wokot znaku korzystnych wyobrazen o towarze, powstanie
renomy i w konsekwencji koncentracje popytu na towary i ustugi sy-
gnowane znakiem®'.

# Por. wyrok NSA w Warszawie z 28.02.2002 r., IT SA 2914/01, LEX nr 1027359.

» Por. wyrok WSA w Warszawie z 24.04.2007 r., VI SA/Wa 126/07, LEX nr 319365.
* Por. wyrok WSA w Rzeszowie z 28.06.2004 r., SA/Rz 1661/03, LEX nr 132978.

! Por. R. Skubisz, Prawo z rejestracji. .., s. 231-260.
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1.1.1. Aspekty ekonomiczne ustalania wartosci
znaku towarowego

Sprzedaz towardw i $wiadczenie ustug opatrzonych znakiem towarowym
prowadzi do osiagania okreslonych dochoddw. Sa one osiagane miedzy
innymi dzieki ich identyfikacji i sile przyciggania wynikajacej z uzycia
znakow. Przedsiebiorca moze wypromowac wilasny znak. Wykreowanie
wlasnej marki faczy si¢ z nakltadami pieni¢znymi w dluzszym przedziale
czasu, $rednio od trzech do pieciu lat, w zaleznosci od intensywnosci
promocji, wielkosci udziatu w rynku. Alternatywnym rozwigzaniem jest
nabycie praw do znaku od innego przedsigbiorcy. Kazde z tych rozwia-
zan prowadzi do wniosku, Ze znak towarowy ma swoja wartos¢, ktorg
mozna wyrazi¢ w pienigdzu.

Ustalenie warto$ci znaku towarowego moze przebiega¢ w roézny sposob
i prowadzi¢ do diametralnie odmiennych wynikéw okreslonych kwo-
towo. Uzaleznione jest to przede wszystkim od celu wyceny znaku. Ce-
lem wyceny znaku towarowego, podobnie jak w przypadku pozostatych
aktywow przedsiebiorstwa, jest okreslenie potencjalnych korzysci wyni-
kajacych z posiadania prawa ochronnego. Moze ona by¢ przeprowadza-
na w zwigzku z przeksztalceniami wlasnos$ciowymi, sprzedaza znaku,
wniesieniem go w postaci aportu do innego przedsiebiorstwa, wzglednie
w zwigzku z polaczeniem lub podziatem przedsigbiorstw, transakcjami
kapitalowymi (due diligence review).

Wycena znaku towarowego moze tez zosta¢ sporzadzona dla celéw po-
datkowych, w zwigzku z ubezpieczeniem przedsiebiorstwa, ubieganiem
sie o kredyt lub w zwigzku z postepowaniem upadiosciowym lub likwi-
dacja przedsigbiorcy. Wycena warto$ci znaku moze by¢ zwigzana takze
z audytem praw majatkowych, controlingiem w dziedzinie wlasnosci
intelektualnej, roszczeniami dochodzonymi przed sadem.

W ujeciu jako$ciowym dokonuje sie rozréznienia na wycene technicz-
ng i handlowa. W pierwszym wypadku chodzi o wyceny dokonywane
dla potrzeb bilansowych oraz optymalizacji podatkowej znakow towa-
rowych. Wycena handlowa wykazuje natomiast zwigzek z budowaniem
strategii obrotu prawami i zarzadzaniem portfelem znakéw. Wycena
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znakow towarowych nabiera szczegdlnego znaczenia w przypadku, gdy
przedsigbiorca zmienia profil dzialalnosci z produkcyjnej na licencjono-
wanie praw, ktore stanowig istotny element jego aktywow majagtkowych.

Wycena takiej wartoéci niematerialnej jak znak towarowy ma zawsze
charakter kontekstowy. Zawsze bowiem nalezy uwzglednia¢ cel wyceny
i inne istotne elementy umowy zbycia prawa, ktére finalnie rzutujg na
uzgodniong warto$¢ znaku towarowego.

Budowa marki, a wigc i dzialalno$¢ inwestycyjna zwigzana z jego pro-
mocja stanowia dlugotrwaty proces. Moment wyceny znaku nie musi
takze odzwierciedlaé rzeczywistej sytuacji ekonomicznej uprawnionego,
przykladowo z uwagi na sezonowo$¢ produkcji. Znak towarowy moze
przedstawia¢ odmienng wartos$¢ dla uprawnionego, a inng dla potencjal-
nego nabywcy. Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy nabywca znaku
prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zupeinie odmiennej branzy. Jesli
wigc, przykladowo, przedsigbiorca produkujacy sprzet elektroniczny
nabedzie prawa do znaku towarowego produktéw spozywczych, nabyte
prawa do znaku nie muszg stanowi¢ dla niego szczegdlnej wartosci, co
bedzie miato wplyw na cene zakupu tych praw.

Na warto$¢ majatkowa znaku towarowego ma réwniez wptyw regional-
ny charakter produktu, ktérego popularnos¢ w réznych regionach kraju
lub réznych panstwach moze réznic sie w sposob istotny i w efekcie mo-
ze rdznicowac warto$¢ praw ochronnych.

Warto$¢ majatkowa, jaka przedstawia znak towarowy zwigzana jest
z przewagg konkurencyjng, jaka moze uzyskaé przedsiebiorca przy je-
go uzyciu, kreujac produkt przy wykorzystaniu odpowiednich srodkow
promocji i reklamy. Rozpoznawalny znak towarowy sprzyja indywidu-
alizacji przedsigbiorcy i jego produktéow. Umozliwia zwigkszenie ceny
produktow, wzrost sprzedazy, co w efekcie wpltywa na zwiekszenie przy-
chodu przedsiebiorstwa. Promowanie wlasnych znakow towarowych,
wzglednie nabycie cudzych, zawsze laczy sie z nakltadem inwestycyj-
nym, ktéry jest istotnym miernikiem wartosci znaku. Przedsiebiorca
staje przed dylematem, czy inwestowa¢ w promocje znaku, czy tez mi-
nimalizowa¢ koszty dziatalnosci, koncentrujac si¢ jedynie na produkeji
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i ustugach. Wybdr strategii dziatalnosci gospodarczej ma bezposredni
wplyw na warto$¢ znaku towarowego. Przyjmuje sie, ze produkty ozna-
czone silnym, dobrze rozpoznawalnym znakiem towarowym sg prze-
cietnie o okoto od 30% do 45% drozsze od takich samych produktow,
ktore nie sa opatrzone znanym znakiem towarowym (produkty ,nie-
markowe”). Nalezy tez uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze relatywnie wysoki
odsetek nowych marek zostaje ,,odrzuconych” przez rynek. Przykltadowo
w silnie konkurencyjnej gospodarce amerykanskiej wartos¢ ta dotyczy
az 85% nowych marek™.

Czynnikiem majgcym wplyw na wartos¢ znaku ma okolicznos¢, czy jest
to prawo nalezace do producenta, czy tez jedynie dystrybutora produktu.
W drugim przypadku producent nie sprzedaje towaréw pod wiasnym
znakiem towarowym, lecz wykorzystuje znak posrednika handlowego.
W takim wypadku towary sprzedawane sg po nizszej cenie, gdyz pro-
ducent nie ponosi nakladéw zwigzanych z promocjg znaku towarowego.
Tym samym znak towarowy posrednika — dystrybutora handlowego,
wzglednie sprzedawcy, przedstawia nizszg warto$¢, nie identyfikuje bo-
wiem producenta, lecz przykladowo calg sie¢ handlowa. Nizsza warto$¢
znaku posrednika wynika tez z faktu, ze producent sprzedajac towary
pod cudzg marka, nie czuje si¢ zobligowany do utrzymania najwyzszych
parametrow jakosci towaru, tak jak w przypadku, gdy sprzedaje towar,
uzywajac wlasnego znaku towarowego. Konsumenci kojarza produkt
sprzedawany przy wykorzystaniu cudzego znaku towarowego jako niz-
szej jakosci. Ma to oczywisty wplyw na obnizenie wartosci znaku towa-
rowego posrednika.

W praktyce obrotu gospodarczego producenci posiadajacy silne, reno-
mowane znaki towarowe, rownolegle sprzedaja towary po nizszej cenie,
postugujac si¢ marka posrednika handlowego. Nie zawsze jednak ist-
nieje relacja miedzy tanszym towarem opatrzonym znakiem posrednika
a nizszg jako$cig produktu. Czestokro¢ zmiana procesu technologiczne-
go, receptur na tyle podrazaja proces produkcji, ze ze wzgledow ekono-
micznych producenci sprzedajg te same towary, tej samej jakosci, pod

32 Por. Z. Waskowski, Dylematy zarzqdzania markg, ,,Swiat Marketingu”, czasopismo
internetowe, maj 2002.



1.1. Znak towarowy jako dobro niematerialne 31

rézna marka i w roznej cenie. Wielko$¢ produkeji, opanowanie wigksze-
go sektora rynku decyduja o optacalnosci sprzedazy przy wykorzystaniu
cudzych znakéw towarowych.

Przedsigbiorcy relatywnie czesto, w odniesieniu do jednego asortymen-
tu towaru dla innych jego odmian, postuguja sie réznymi znakami to-
warowymi. Jeden przedsigbiorca posiada z reguly okreslony zasob praw
ochronnych. Jezeli przedsiebiorca w obszarze rynku rzeczywistego, a wigc
takiego, na ktorym wystepuje podaz towaréw uznawanych za substytuty,
wykorzystuje dla tego samego asortymentu rozne oznaczenia towarowe,
moze doprowadzi¢ do tzw. ,,kanibalizmu” marek produktéw lub ustug.
Zjawisko to polega na tym, ze produkty tego samego przedsiebiorcy ry-
walizuja miedzy sobg o tych samych klientéw. W efekcie, wskutek dzia-
tania mechanizmu konkurencji dochodzi do wyniszczenia niektdrych
marek, wzglednie istotnego obnizenia ich warto$ci majatkowe;.

Wartos¢ znaku towarowego zalezna jest takze od strategii wykorzystania
marek przez przedsiebiorce. Sukces produktu opatrzonego danym zna-
kiem towarowym, polegajacy na akceptacji marki i wytworzeniu jej po-
zytywnego wizerunku, inspiruje przedsiebiorcéw do tzw. ,,rozciggania’
marki, czyli oznaczania tym samym znakiem towarowym nowych pro-
duktéw. Moze ono polega¢ na ,,rozcigganiu” linii, gdy chodzi o wprowa-
dzenie nowej odmiany znanego produktu, lub ,rozcigganiu” kategorii,
gdy wprowadzany jest przez tego samego przedsigbiorce zupelnie nowy
asortyment produktéw.

Taki mechanizm funkcjonuje w wigkszo$ci rozwinietych gospodarek.
Jezeli kazdy kolejny produkt tego samego przedsiebiorcy sygnowany jest
tym samym znakiem towarowym, dziatanie takie minimalizuje koszty
wdrozenia znaku. Wykorzystywany jest tzw. efekt ,,halo”. Dzialanie ta-
kie wywoluje jednak rowniez zjawiska negatywne. Moze mianowicie do-
prowadzi¢ do ,rozmycia” znaku towarowego, ktory wykorzystywany
jest do oznaczania zaréwno wyrobow ekskluzywnych, jak i powszech-
nego uzytku. W efekcie tak ekstensywna praktyka prowadzi do sytuacji,
w ktorej tak samo oznaczone towary adresowane sg do klientow réznych
kategorii wiekowych o calkowicie odmiennej proweniencji, sile nabyw-
czej i preferencjach zakupu.
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Innym negatywnym efektem globalnego wykorzystania jednego znaku
jest obnizenie warto$ci znaku towarowego w przypadku niepowodze-
nia handlowego, cho¢by jednego produktu sygnowanego tym samym
znakiem. W takim przypadku zachodzi réwniez zjawisko ,,halo”, jednak
o wymowie negatywnej, ktére moze doprowadzi¢ do odrzucenia przez
klientow wszystkich towaréw opatrzonych tym samym znakiem towa-
rowym. Przykladem negatywnego efektu omawianego zjawiska bylo
zagrozenie dla wlasciciela marki Mercedes-Benz, wynikajace z niepowo-
dzenia samochodu osobowego Mercedes Klasy A w tzw. ,tescie losia’,
polegajacym na omijaniu slalomem przeszkéd drogowych. Niepowo-
dzenie to moglo zawazy¢ na pozycji rynkowej catej marki, wszystkich
segmentow pojazdow, w tym samochoddéw ekskluzywnych. W tej sytu-
acji producent zdecydowatl sie na istotne doposazenie testowanego mo-
delu pojazdu w systemy kontroli trakcji, kosztem marzy osiaganej z jego
sprzedazy, po to tylko, by negatywne wyobrazenia klientéw o stabszych
mozliwosciach technicznych nie przeniosly si¢ na pozostale, wyzsze seg-
menty produkeji tej marki.

O wiele wigkszych nakladéw inwestycyjnych wymagaja znaki towarowe
indywidualne, ktore stuzg do oznaczania konkretnych produktéw lub
okreslonych linii produktéw tego samego przedsiebiorcy. Kazdy taki
znak towarowy wymaga odrebnych dziatan promocyjnych, co istotnie
wplywa na wzrost ceny takiego znaku. Istnieje tez wskazane wyzej za-
grozenie ,,kanibalizmem” znakéw towarowych.

Na warto$¢ znaku towarowego bezposredni wplyw ma jego pozycjono-
wanie na rynku. Jest to proces stymulowania wyobrazen klienta o ko-
rzy$ciach plynacych z nabycia towaru opatrzonego okreslonym znakiem
towarowym. Budowanie stereotypu produktu opierajac si¢ na znaku
towarowym jest procesem kosztotwdrczym, majacym istotny wplyw
na warto$¢ znaku towarowego. Kryteria pozycjonowania wplywajace na
warto$¢ majatkowa znaku stanowia m.in. takie czynniki jak: niepowta-
rzalna jako$¢ produktu, jego reczne wykonanie, ekologiczna produkcja,
wysoka prestizowa cena produktu, zastosowanie unikatowych sktad-
nikéw. Finalnie, pozytywne wyobrazenia o produkcie przenosza si¢ na
znak towarowy, zwiekszajac jego warto$¢.
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1.1.2. Reguty ustalania wartosci pienieznej znaku
towarowego

Znak towarowy stanowi warto$¢ niematerialng i prawng zdefiniowang
wart. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowosci*. Przez to
pojecie nalezy rozumie¢ zaliczane do aktywow trwalych prawa majat-
kowe nadajace si¢ do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej uzytecznoséci dtuzszym niz rok, przeznaczone do
uzywania na potrzeby jednostki.

W pismiennictwie ekonomicznym ,warto$¢” definiuje si¢ jako sume pie-
niedzy, ktdra jest wydawana lub otrzymywana w okreslonym czasie w za-
mian za konkretne dobro, ktére jest rownoczesnie zrodtem przyszlych
dochoddéw, spodziewanych od okreslonego momentu*. Na ustalenie
warto$ci znaku bezposredni wptyw ma okres eksploatacji tego prawa.
Istotne wobec tego znaczenie dla wyceny znaku towarowego ma dyna-
mika zdobywania rynku, stabilnos¢ i charakter wycenianego prawa.

Istotne jest tez to, jakie znaczenie odgrywa marka w generowaniu przy-
chodoéw i zysku jej wlasciciela. Czy przesadza ona o zdobyciu zaufania
klienta, ktory wielokrotnie bedzie powracal do produktow, ktére polubit
i ceni. Takie zjawisko wystepuje w przypadku produktéw sygnowanych
znakiem towarowym, podlegajacych szybkiej rotacji, przyktadowo arty-
kutéw spozywcezych.

Warto$ci niematerialne wraz ze skladnikami materialnymi stanowia
o warto$ci przedsigbiorstwa. Dlatego analizujgc wartos¢ sktadnikéw
niematerialnych, mozna jg rozpatrywaé w aspekcie warto$ci przedsie-
biorstwa. Zagadnienie wartosci przedsi¢biorstwa (wartosci niematerial-
nych i prawnych) mozna oceni¢ w dwdch aspektach: wartoéci uzytkowej
i warto$ci wymiennej — handlowej®.

# Dz.U.z2017 r. poz. 217.

* H.A. Babock, Appraisal Principles and procedures, Washington 1982, s. 95.

* R. Fridrich, G. Lubos, Z. Dworzecki, Jak oceniaé wartos¢ przedsigbiorstwa, War-
szawa 1992, s. 4.
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Wartos¢ uzytkowa decyduje o zdolnosci majatku do generowania docho-
du*. Im skladniki niematerialne przedsigbiorstwa pozwalajg na wyzszy
stopienn pomnazania dochodu, tym jego wartos¢ uzytkowa jest wyzsza.

Warto$¢ wymienna, okreslana tez mianem wartoéci rynkowej”, jest to,
w uproszczeniu, ilo§¢ srodkéw pienieznych, ktore nabywcy sa w stanie wy-
datkowa¢ na dane przedsigbiorstwo, w tym inwestujac w warto$ci niema-
terialne i prawne. Nalezy przy tym podkresli¢, Ze warto$¢ wymienna nie

moze wystepowac bez wartosci uzytkowe;j*.

Istnieje $cisle powigzanie miedzy wskazanymi pojeciami wartosci a me-
todami wyceny praw na dobrach niematerialnych. Warto$¢ uzytkowa
wycenianego dobra okresla sie przy zastosowaniu dochodowej metody
wyceny. W tym aspekcie warto$¢ oceniana jest na podstawie korzysci,
ktore bedg uzyskiwane w przysztosci. Warto$¢ wymienna danego dobra
stanowi natomiast podstawe wyceny w metodzie rynkowe;.

Warto$¢ wymienna (rynkowa) podlega dookresleniu poprzez opisanie
warunkoéw tej wymiany. Warto$¢ wymienna jest to suma, za ktora dobro
zostanie sprzedane, gdy:

— strony kontraktu spotykaja si¢ w celu wymiany dobra za pieniadze;

— strony chcg wymieni¢ dobro;

— zadna ze stron nie dziata pod przymusem innych oséb ani tez nie
jest zmuszona okoliczno$ciami prawnymi lub ekonomicznymi do
zawarcia transakcji;

— obie strony posiadajg petng wiedze co do przedmiotu wymiany, sta-
nu wymienianego dobra, jego historii, mozliwego uzycia i ograni-
czen zwigzanych z dobrem;

— transakcja bedzie korzystna dla obu stron i Zadna z nich nie uzy-
ska przewagi konkurencyjnej w negocjacjach lub warunkach
sprzedazy®.

% T. Budzik, Ile jest warte przedsigbiorstwo, Warszawa 1991, s. 43.
7 Ang.: fair market value, true value, fair value, exchange value.
3 Por. Wyceny nieruchomosci i przedsigbiorstw, red. R. Borowiecki, Warszawa 1994,

s. 20.
¥ H. Ross, Some Economic Aspect of Urban Land valuation, Los Angeles 1933, s. 55.
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W praktyce najczesciej stosowane sg trzy metody wyceny warto$ci nie-
materialnych i prawnych. Sa to metody: rynkowa, kosztowa i docho-
dowa. Pozostale, stosowane w obrocie gospodarczym, metody wyceny
znakéw towarowych stanowig ich modyfikacje, wzglednie potaczenie
wskazanych trzech podstawowych metod.

Najbardziej bezposrednia i najprostsza metoda wyceny jest metoda ryn-
kowa. Warto$¢ skladnikow niematerialnych majatku jest mierzona na
podstawie cen obowigzujacych na rynku, ustalonych w transakcjach do-
brami podobnymi do wycenianych. Mozna ja stosowa¢, gdy spetnione
sa dwie podstawowe przestanki: istnieje rynek wartosci niematerialnych
i prawnych oraz nastepuje wymiana na tym rynku dobr podobnych do
dobra wycenianego.

Aby wycena rynkowa wartosci niematerialnej i prawnej byla miaro-
dajna, musi istnie¢ aktywny rynek, na ktorym dochodzi do transakcji
sprzedazy oraz dostep do informacji o cenach warto$ci niematerialnych
i prawnych, ustalonych podczas negocjacji. Na rynku musza wiec wyste-
powac porownywalne transakcje, majgce za przedmiot znaki towarowe.

Do celéw wyceny wartosci znakow towarowych metoda ta ma ograni-
czone zastosowanie, gdyz w praktyce nie wyksztalcil sie jeszcze rynek
wartoséci niematerialnych i prawnych, a transakcje dotyczace znakow
towarowych sg rzadko zawierane i majg charakter poufny. Z tego tez
powodu spelnienie kryterium podobienstwa jest szczegélnie trudne do
zrealizowania.

Metoda kosztowa mierzy przyszte korzysci ekonomiczne poprzez koszt
zastagpienia (ang. cost of replacement). Weryfikatorem tego zalozenia
jest rynek. Jezeli cena danego dobra zostalaby przeszacowana, tj. okre-
$lona wyzej niz jego zdolnos¢ do generowania przysztych korzysci eko-
nomicznych, spowodowaloby to brak zainteresowania produktem na
rynku. Istota tej metody sprowadza si¢ do zalozenia, ze warto$¢ przed-
siebiorstwa jest rowna sumie wartosci rzeczowych jego majatku wtasne-
g0, tj. roznicy pomiedzy wartoscig sumy aktywow i kapitatow obcych
przedsiebiorstwa. W duzym uproszczeniu odzwierciedla ona warto$¢
odtworzeniowa danego dobra.
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Kosztowa metode wyceny przeprowadza si¢ poprzez analizowanie kosz-
tow juz poniesionych i na ich podstawie dokonywana jest wycena —
nastepuje ocenianie wartosci aktywéw niematerialnych i prawnych na
podstawie sumy naktadéw niezbednych do ich odtworzenia. Koszty te
sa zwigzane z: wydatkami na ustugi konsultingowe, kosztem ustug ob-
cych (rzecznikéw patentowych, urzeddéw patentowych i innych instytucji
wlasciwych do zgtaszania praw pod ochrone), wydatkami zwigzanymi
z uzyskaniem ochrony (rejestracjg) opracowanych oznaczen towaro-
wych, kosztem uzyskania $wiadectw ochronnych, przedtuzaniem okre-
séw ochrony udzielonych praw. Sktadnik kosztéw stanowig rowniez
wydatki zwigzane ze wstepnymi badaniami reakeji konsumentéw, przy-
gotowaniem kampanii reklamowej znaku, reklamami towaréw sygno-
wanych znakiem w §rodkach masowego przekazywania.

Dokonujac ustalenia warto$ci (wyceny) znaku towarowego metoda kosz-
towa, nalezy mie¢ wiec na uwadze podstawowsg okolicznos¢, ze koszt nie
jest synonimem warto$ci. Wartos¢ odzwierciedla spodziewane korzysci
ekonomiczne, za$ koszt — sume poniesionych (lub niezbednych do po-
niesienia) wydatkow.

O wiele wieksze mozliwosci realnej wyceny wartosci znaku stwarza wy-
korzystanie metody dochodowej, ktdrej bazg jest znany wynik finansowy
z tytulu posiadania znaku towarowego. Istnieja liczne odmiany tej tech-
niki prowadzenia szacunku warto$ci. Bardzo miarodajng jest wycena,
ktora opiera si¢ na wysokosci oplat licencyjnych. Zaklada ona, Ze inne
przedsigbiorstwo, nieposiadajace wlasnego znaku towarowego, bytoby
w stanie zaplaci¢ za uzywanie marki konkurenta. Wskazana metoda wy-
ceny preferowana jest w praktyce obrotu gospodarczego. Opiera si¢ ona
na ustaleniu potencjalnych przychodéw osiaganych z tytutu ewentualnie
udzielonej licencji. Jest ona wlasciwie jedyna miarodajng i dostepna me-
toda, jednak wybor tej odmiany metody dochodowej szacunku wartosci
prowadzi do ustalenia najwyzszej warto$ci znakéw*.

0 B. Tabor, Metody wyceny wartosci niematerialnych, aspekty ekonomiczne, pojecie
wartosci niematerialnych i prawnych, ;Wynalazczo$¢ i Ochrona Wiasnosci Intelektualnej”
1998/19, s. 105.
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W metodzie dochodowej warto$¢ skfadnikéw niematerialnych i praw-
nych, w tym znakdw towarowych, zalezna jest od obecnej wartos$ci
przyszlych dochodéw (korzysci ekonomicznych netto). W metodzie do-
chodowej Zrodtem wyceny sg wlasnie ceny rynkowe. Gtéwna przestanka
ich ustalenia sa spodziewane w przyszlo$ci korzysci ekonomiczne. Praw-
dziwym miernikiem wartosci aktywéw w warunkach wolnego rynku jest
wytwarzany przez nie dochdd, rozpatrywany w aspekcie ryzyka zwigza-
nego z dziatalnoscig gospodarcza*'.

Podstawowym zatozeniem metody dochodowej jest przyjecie, ze pieniadz
otrzymany dzi$ ma wigksza warto$¢ od pieniadza otrzymanego jutro. Dla-
tego tez, dokonujac wyceny technologii** metoda dochodowsa i sumujac
zyski, ktérych wypracowanie przez znak jest oczekiwane, odpowiednio
zmniejsza si¢ zyski bardziej odlegle w czasie, a przez to mniej pewne.

Podstawa podejscia dochodowego do wartosci niematerialnych i praw-
nych jest zalozenie, ze posiadaja one wartoé¢ tylko wtedy, gdy maja
zdolnos$¢ do generowania strumienia przychodow*. Wartos¢ majatku
przedsiebiorstwa (w tym warto$ci niematerialnych i prawnych) jest wiec
reprezentowana przez przyszly strumien korzysci ekonomicznych gene-
rowanych przez te aktywa.

Aby przeprowadzi¢ wycene znaku towarowego metoda dochodows, na-
lezy ustali¢ takze okres uzyskiwania korzysci ekonomicznych, co §cisle
powigzane jest z czasem trwania ochrony znaku towarowego.

Jedna z efektywnych metod dochodowych - stosowanych w zakresie wy-
ceny warto$ci niematerialnych i prawnych, w tym znakéw towarowych —
jest metoda UNIDO.

1 Tak LR. Campbell, ].D. Taylor, Valuation of elusive intangibles, Montreal 1972, s. 42.

2 Rozwigzania prawnie chronione przez patenty na wynalazki, prawa ochronne na
wzory uzytkowe, prawa z rejestracji wzoréw przemystowych czy tez wzoréw wspolno-
towych i znakéw towarowych oraz wiedza typu know-how w najszerszym tego stowa
znaczeniu, facznie zwane sa ,technologia” Jest ona w gospodarce rynkowej nosnikiem
zysku i stanowi element zbioru wartosci niematerialnych i prawnych - tak A. Szajkowski
[w:] S. Sottysinski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1994.

# G. Morley, Realist trade mark valuation, ,,Managing Intellectual Property” 1992,
April/May.
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Dochodowa metoda UNIDO oparta jest na koncepcji udziatu licencjodaw-
cy w przysztych zyskach licencjobiorcy, osiggnietych w wyniku sprzedazy
produktu wytworzonego przy korzystaniu z danej wartosci niematerialne;j.
Metoda UNIDO, wiazac udziat licencjodawcy w zysku licencjobiorcy przy
okreslonej, przyjetej w obrocie stawce licencyjnej w istocie wyznacza opla-
te licencyjng w funkeji wartosci sprzedanej produkgji*.

Przyjeta wielko$¢ stawki licencyjnej zalezna jest od dziedziny produkcji,
zakresu technicznego i formy udostepnienia znaku, zaktadanego sposobu
eksploatacji znaku, pozycji gospodarczej i renomy licencjodawcy, pozy-
cji licencjodawcy na rynku miedzynarodowym w dziedzinie produkeji,
ktorej dotyczy oznaczenie. Istotnie wazgca wartoscia sa réwniez: udzial
licencjodawcy w zysku licencjobiorcy oraz okres prognozowanej eksplo-
atacji znaku. Ten natomiast jest zalezny od poziomu przydatnosci towaru
sygnowanego znakiem, tempa zmian gospodarczych w danej dziedzinie
produkgji, ksztaltowania si¢ popytu i natezenia konkurencji, a takze wa-
runkowany jest spodziewanymi zmianami przepisdw prawa gospodarcze-
go, rzutujgcymi na mozliwosci zbytu i pozycje konkurencyjng na rynku.

Kazda ze wskazanych metod wyceny prawa do znaku towarowego ma
swoje slabe i mocne strony. W zaleznosci od przedmiotu, celu i zakresu
wyceny nalezy dobra¢ odpowiednig z nich. Metoda rynkowa, ktéra opie-
ra si¢ na tzw. ,transakcjach poréwnywalnych’, jest metoda obiektywna,
jednak wiekszos$¢ transakeji, ktorych przedmiotem sa znaki towarowe,
objeta jest klauzulg tajnosci, co w praktyce marginalizuje znaczenie tej
metody.

Natomiast stabg strong metody kosztowej jest okolicznos¢, ze koszt
nie zawsze odzwierciedla warto$¢. Z zalozenia przedsiebiorca zaklada,
ze poniesiony koszt nabycia i eksploatacji praw do znaku bedzie nizszy
od osiagnietego dochodu, uwzglednia bowiem, Ze gospodarcze wyko-
rzystanie znaku pozwoli na osiagniecie zysku.

“ W wielu rozwinietych gospodarczo panistwach instytucje zajmujace si¢ badaniem
ekonomiki przemystu przygotowuja dane statystyczno-analityczne, ktorych czescia
skladowa sa tabele $rednich zyskownosci grup branzowych w przemysle, na podstawie
ktérych mozna opracowa¢ matryce réwnania — por. J. Pohorski, Metodologia wyceny de-
wizowej naleznosci za licencje - technologie know how, Warszawa 1989.
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Zaprezentowane zestawienie wystepujacych metod szacowania warto-
$ci znakow jednoznacznie prowadzi do wniosku, ze w przypadku ich
wyceny najbardziej miarodajng, realnie odzwierciedlajacg rzeczywista
warto$¢ uzyskuje sie w przypadku zastosowania metody dochodowej,
na przyklad metody UNIDO, stanowiacej odmiane klasycznej metody
dochodowej. Podstawowg zaleta metod dochodowych jest bowiem po-
wigzanie ustalanej warto$ci znaku towarowego z wynikiem finansowym
osiggnietym z tytutu posiadania prawa do znaku towarowego.

1.2. Funkcje znaku towarowego
1.2.1. Funkcja konstytutywna znaku towarowego

Funkcja konstytutywna (pierwotna) to funkcja odrézniajaca ze wzgledu
na pochodzenie.

Byt oznaczenia towarowego determinowany jest jego zdolnoscia do iden-
tytikowania zrédla pochodzenia towaru. Zadaniem znaku towarowego
jest odroznianie towardw i ustug na rynku®. Podstawowg funkcja znaku
towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbior-
cy okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonej tym znakiem*.

W przeszlosci akceptowano poglad, ze znak posiada zdolnos¢ odroz-
niania, gdy wskazuje na zwigzek przedsi¢biorstwa z oznaczeniem, ktdre
utkwilo w §wiadomosci przecietnego odbiorcy jako wskazanie, ze towar
oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze od tego samego producenta
i obejmuje ogot wyobrazen odbiorcow o towarze pochodzacym z imien-
nie wskazanego zrédta. Definicja ta o tyle wymaga aktualizacji, o ile
wspolczesnie ustalenie na podstawie samego znaku bezposredniego wy-
tworcy towaru niezwykle czesto nie jest juz mozliwe. Obecnie oznaczenie
pochodzenia odnoszone jest do pochodzenia geograficznego towardéw

* Por. M. Kepinski, Znak towarowy, funkcja, rodzaje znakéw, oznaczenia stanowig-
ce przedmiot praw wylgcznych, rejestracja, zakres wylgcznosci, ,,Studia Cywilistyczne”
1974/22,s.177.

“ Por. wyrok TS 229.09.1998 1., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-
-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, EU:C:1998:442.
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i stanowi dla konsumentéw zapewnienie charakterystycznych dla niego
wlasciwoséci. W ten sposéb uprawniony do znaku ma mozliwos¢ kre-
owania lub zachowania rynku zbytu dla swoich towar6w i ustug®.

Znak towarowy zawsze pelni funkcje¢ wskazania pochodzenia, podczas
gdy realizacje swoich pozostalych funkcji zapewnia tylko w takim za-
kresie, w jakim jego wlasciciel korzysta z niego w dany sposob, w szcze-
golnosci dla celow reklamowych lub inwestycyjnych*. Brak mozliwo$ci
realizacji tej funkeji zgodnie z art. 129" ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi prze-
szkode dla rejestracji znaku towarowego, a takze przestanke uniewaznie-
nia prawa ochronnego na podstawie art. 164 p.w.p.

Utrata przez znak znamion odrdzniajacych przez to, ze na skutek dziatan
lub zaniedban uprawnionego stal sie w obrocie oznaczeniem zwyczajo-
wym - sktadajgcym si¢ wyltacznie z elementdw, ktére moga stuzy¢ w ob-
rocie do oznaczania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego jakosci, iloéci,
ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, sktadu,
funkgji lub przydatnosci — w stosunku do towaréw, dla ktérych byl za-
rejestrowany, skutkuje na podstawie przepisu art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
wygasnieciem prawa ochronnego.

Zdolnosé¢ odrézniania, mimo ze stanowi formalng przestanke rejestracji
oznaczenia towarowego, w istocie jest faktyczng cechg znaku, niezalezna
od jego cech substancjonalnych. Elementy opisowe znaku sktadajace si¢
na tre$¢ prawa ochronnego nie uwzgledniaja wprost zdolnosci odréznia-
nia. Ten sam znak w r6znych warunkach jego uzywania moze posiada¢
zdolnos¢ odrdézniajacg lub by¢ jej pozbawiony. Znak dla realizacji funkeji
odrdzniajacej musi posiadaé szczegdlne cechy, na tyle rézne od innych
znakow, by realizacja tej funkcji w obrocie gospodarczym miata charak-
ter trwaly. Z tego punktu widzenia niewatpliwie zdolnos¢ odrézniania
jest pojeciem stopniowalnym. Nie chodzi wiec o jakgkolwiek mozli-
wo$¢ odrdznienia towardw i ustug, lecz o taki stopien odrézniajacego

¥ Por. opinia Rzecznika Generalnego z 14.09.2010 r., C-96/09, Anheuser-Busch, Inc.
przeciwko Budéjovicky Budvar, EU:C:2010:518.

* Por. wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora Inc. i Interflora British Unit
przeciwko Marks & Spencer plc i Flowers Direct Online Ltd., Zb. Orz. 2011 I-08625.
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charakteru, ktéry umozliwia funkcjonowanie znaku jako oznaczenia
pochodzenia. Oznaczenie musi mie¢ charakter odrézniajacy w niezbed-
nym, minimalnym, ale réwniez wystarczajacym stopniu, by mogto zo-
sta¢ objete ochrona.

Ocena zdolnosci odrozniania powinna mie¢ charakter calosciowy oraz
odnosi¢ sie do znaku jako cato$ci, a nie przykladowo tylko do jego ele-
mentéw stownych lub graficznych®. Okoliczno$¢ ta ma istotne znacze-
nie z tego wzgledu, ze znak towarowy moze zawiera¢ silne elementy
dystynktywne, wynikajace przykladowo z fantazyjnego wykorzystania
stow, oryginalno$ci kompozycji stowno-graficznej i réwnoczesnie opi-
sowe elementy uzytkowe, wskazujace na przeznaczenie lub sposéb wy-
twarzania.

W przypadku koegzystencji elementdéw konstytutywnych i uzytkowych
dominacja tych pierwszych bedzie determinowac¢ zdolnos$¢ odrézniania
towarow za pomocg takiej ztozonej postaci znaku towarowego. W kon-
sekwencji skutek wynikajacy z przyznania ochrony prawnej zwiazanej
z rejestracjg znaku towarowego bedzie dotyczy¢ calego znaku towaro-
wego, a nie jedynie jego wyabstrahowanych elementéw dominujacych,
posiadajacych zdolno$¢ odrézniania.

Kolejny warunek, jaki musi by¢ spetniony dla wlasciwej oceny funkeji
dystynktywnej znaku, dotyczy zakresu oceny zdolnosci odrdzniajacej.
Powinna ona nastepowac¢ nie tylko na podstawie samego oznaczenia, ale
takze przy uwzglednieniu rodzaju towaréw i ustug, ktére znak ma od-
rézniac™. Nalezy wiec odrdzni¢ od abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania
te konkretng, powigzang ze wskazanym towarem lub ustuga. Odroznia-
jacy charakter oznaczenia moze by¢ oceniany wytacznie w odniesieniu
do towarow lub ustug objetych zgloszeniem®. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze sposdb postrzegania znaku towarowego przez dany krag odbiorcow,
przez przecietnego konsumenta, moze kazdorazowo znacznie si¢ rozni¢

¥ Wyrok NSA w Warszawie z 11.07.2002 r., IT SA 3860/01, LEX nr 62451.

* Por. wyrok WSA w Warszawie z 27.09.2007 r., VI SA/Wa 1214/06, LEX nr 247547.

*! Por. wyrok TS z 15.09.2005 ., T-320/03, Citicorp przeciwko Urzedowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego, Zb. Orz. 2005 11-03411.
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ze wzgledu na rodzaj towardw lub ustug™. Chodzi wiec o to, by ocena tej
funkcji znaku nastepowala nie abstrakcyjnie, ale in concreto, w powiaza-
niu z towarem i ustuga.

Ocena zdolnosci odrézniania musi uwzglednia¢ zwykte warunki obro-
tu okreslonymi towarami. Sita odrézniania towardéw uzalezniona bedzie
miedzy innymi od tego, czy oznaczenie dotyczy towaréw powszechnego
uzytku, czy tez dobr ekskluzywnych. W drugim wypadku juz niewielka
zdolnos¢ réznicowania towardw pozwala na spelnienie wymogdéw for-
malnych zwigzanych z realizacja wymienionej funkcji.

Ostatni warunek realizacji przez znak towarowy funkgji dystynktywnej
zwigzany jest z kregiem nabywcéw towaréw i ustug®. Sposéb postrze-
gania oznaczenia przez relewantny krag odbiorcéw takze determinuje
oceng zdolnosci odrézniania znaku towarowego. Nie ma wigc ona cha-
rakteru uniwersalnego, albowiem relatywizowana jest do przecietnego
konsumenta, wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i roz-
sadnego™. Jezeli wiec docelowy krag odbiorcéw nie bedzie postrzegal
zgloszonego oznaczenia jako wskazowki pochodzenia towaréw lub
ustug objetych wnioskiem o rejestracje, znak z powodu braku zdolnosci
odrdzniajacej nie bedzie maogl realizowaé swojej podstawowej funkeji.
Jesli oznaczenie nie wskazuje natychmiastowo pochodzenia przedmiotu
zakupu i dostarcza konsumentowi jedynie informacje czysto promocyj-
ng i abstrakcyjna, nie bedzie on po$wiecal czasu na zapoznanie sie z r6z-
nymi potencjalnymi funkcjami oznaczenia lub na jego zapamietanie jako
znaku towarowego. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce, gdy przykladowo

°2 Zob. w odniesieniu do dyrektywy 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.Urz. WEL 4021989 r,s. 1, ze zm.) wyrok TS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuh-
fabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323, pkt 26 oraz
w odniesieniu do rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 2 20.12.1993 r. w sprawie wspolno-
towego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11, s. 1, ze zm.) wyrok Sadu Pierwszej Instancji
25.03.2003 r., T-194/01, Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), EU:T:2003:53.

% Por. wyrok TS z 27.02.2002 r., T-34/00, Eurocool Logistik przeciwko OHIM
(EUROCOOL), EU:T:2002:41; takze wyrok TS z 3.07.2003 r., T-122/01, Best Buy Con-
cepts przeciwko OHIM (BEST BUY), EU:T:2003:183.

** Por. wyrok TS z 29.04.2004 r., sprawy polaczone C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel
przeciwko OHIM, EU:C:2004:258.
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do funkcji znaku aspiruje slogan, hasto, ktére moze by¢ odnoszone do
réznych kategorii ustug™. Jezeli wigc oznaczenie nie posiada elementow,
ktore umozliwityby, poza jego jednoznacznym znaczeniem promocyj-
nym, tatwe i natychmiastowe zapamietanie go przez dany krag odbior-
cow jako odrdzniajacego znaku towarowego dla oznaczonych ustug,
to nie sposdb przyznaé takiemu oznaczeniu funkeji odrdzniajacej™.
Nie posiadajg zdolnosci odrozniajacej dla nabywcy towaru oznaczenia
o charakterze informacyjnym, wskazujace na jego cechy, przykladowo
informacje o sktadzie, zawarto$ci skladnikow, przeznaczeniu towaréw
dla okreslonej kategorii wiekowej konsumentow.

Analogicznie nalezy traktowac oznaczenie wskazujace na spelnienie wa-
runkéw okreslonej normy branzowej. Wymienione oznaczenia ze swej
istoty nie majg zdolno$ci odrdzniajacej, gdyz wskazuja na zbidr towardw
mogacych spelnia¢ wskazane kryteria.

Tak wiec wskazanie, Ze produkt nie zawiera konserwantéw lub jest ko-
szerny, nie moze aspirowa¢ do roli znaku towarowego, gdyz prowadzi
jedynie do wyodrebnienia grupowego towaréw pochodzacych od réz-
nych producentéw lub dystrybutordw i nie pozwala na indywidualizacje
zrédla pochodzenia towaru, co stanowi jeden z bezwzglednych warun-
kéw uznania za znak towarowy.

W praktyce rozrdznienie przekazu informacyjnego od oznaczenia towa-
rowego nie zawsze jest oczywiste i jednoznaczne. Przykladowo, zawarcie
na opakowaniu masta informacji, ze jest to produkt ,extra” traktowane
jest jako element skltadowy slowno-graficznego znaku towarowego®.
W powszechnym odbiorze takie oznaczenie realizuje funkcje reklamo-
wa, wskazujac na wyjatkowe, szczegdlnie pozadane cechy jako$ciowe
produktu. W rzeczywisto$ci natomiast w okresleniu tym zakodowana
jest informacja handlowa o spelnieniu przez produkt warunku minimal-
nej zawartosci ttuszczu wynoszacej co najmniej 82% w masie wyrobu.

> Por. wyrok TS z 15.09.2005 ., T-320/03, Citicorp przeciwko OHIM.

% Por. wyrok TS z 5.12.2002 r., T-130/01, Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), EU:T:2002:301.

7 Por. wyrok SA w Lodzi z 29.04.2013 r., I ACa 1402/12, LEX nr 1321972.
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Wymienione informacje maja warto$¢ uzytkowa dla uczestnikéw obrotu
gospodarczego, pozwalajg na powziecie swiadomej decyzji handlowe;j.
Ze wzgledu na swe znaczenie nie powinny one by¢ zawlaszczane przez
przyznanie prawa ochronnego. Tego rodzaju monopolizacja oznaczen
stanowilaby niczym nieuzasadnione ograniczenie swobody dziatania
innych przedsi¢biorcéw niz uprawniony do znaku®.

Inny rodzaj oznaczen nieposiadajacych zdolnosci odrozniania stanowia
nazwy rodzajowe. Takie oznaczenia wskazujg miedzy innymi na prze-
znaczenie towaru, jego wlasciwosci, przydatnos¢, cechy produktu. Kata-
log wskazanych kwantyfikatoréw jest otwarty, a ich wspdlng cecha jest
brak mozliwosci odroznienia pochodzenia towardw.

Réwniez w odniesieniu do tych oznaczen kategoryczne rozrdéznienie
nazwy rodzajowej od oznaczenia mogacego petni¢ funkcje znaku towa-
rowego moze by¢ utrudnione. Ksztaltowanie si¢ nazwy rodzajowej jest
zjawiskiem ewoluujagcym, dlugotrwatym. Powszechno$¢ uzywania zna-
ku towarowego, jego przenikniecie do jezyka potocznego moze dopro-
wadzi¢ do utraty zdolnosci odrézniania i przeksztalcenia znaku w nazwe
rodzajowy. Ilustracja tego zjawiska sg losy takich znakéw towarowych
jak: ,NYLON? ,Cellophane’, ,TRAMPOLINE” i ,, LINOLEUM”. Aktu-
alnym przyktadem stopniowej utraty zdolnoéci odrézniania wskutek
wniknigcia oznaczenia do jezyka powszechnego jest przypadek znaku
,»Ptasie Mleczko”, ktory zarejestrowany zostal w Urzedzie Patentowym RP
w 1936 1., a ktorego rejestracja wygasta w 1956 r. Nazwa ,,Ptasie Mleczko”
na stale weszta do stownictwa polskiego jako okreslenie pianki mlecznej
w polewie czekoladowej, produkowanej niezaleznie przez wielu produ-
centow. Znamiennym przejawem przeksztalcenia tego znaku w nazwe
rodzajowa jest ustanowienie normy branzowej dla towaru okreslonego
jako ,,Ptasie Mleczko” Postepowanie o uniewaznienie znaku wspdlno-
towego CTM-003475291, ktdry zostat zgtoszony do ochrony w Urze-
dzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w dniu 30.10.2003 r.,
zakonczylo si¢ ostatecznie wygrang LOTTE Wedel sp. z o.0., ktére to
przedsiebiorstwo posiada prawa ochronne do: stownego wspélnotowego

% Na ten temat — Metodyka badania zdolnosci rejestracyjnej znakéw towarowych, s. 9,
Urzad Patentowy RP, Warszawa 1994.
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znaku towarowego ,,Ptasie Mleczko” (CTM-003475291) oraz stowne-
go znaku towarowego ,Ptasie Mleczko” (R-266762). Podstawg przy-
znania praw po 58 latach uzywania znaku bylo stwierdzenie, ze znak
towarowy ,,Ptasie Mleczko” w nastepstwie uzywania uzyskal wtorng
zdolnos¢ odrozniajaca.

Mimo ze brak zdolnoéci odrézniajacej stanowi bezwzgledna przeszkode
rejestracji, znaki pozbawione tej zdolno$ci mogg ja naby¢ w rezultacie uzy-
wania. Dla uzyskania wtornej zdolnosci odrézniajacej oznakowany towar
musi by¢ wprowadzony na rynek i dostepny dla kupujacych. Musi wiec
mie¢ miejsce rzeczywiste uzywanie znaku i to przez dluzszy czas®. Przy
ustalaniu zdolnosci odrézniajacej znaku, ktérego dotyczy wniosek o reje-
stracje, nalezy bra¢ réwniez pod uwage takie czynniki jak: udzial w rynku,
intensywno$¢ uzywania, zasieg geograficzny i dlugotrwalo$¢ uzywania
znaku, kwota zainwestowana przez przedsigbiorstwo w promocje znaku,
procent osob danej kategorii, ktore ze wzgledu na znak identyfikuja towary
jako pochodzace z konkretnego przedsigbiorstwa®.

Znak towarowy i ustugowy odréznia towary i ustugi z uwagi na ich po-
chodzenie®'. Zdolnos¢ odrézniania, mimo ze stanowi zasadniczg funkeje
znaku towarowego, zdefiniowang z punku widzenia konsumenta, pelni
role stuzebng wobec oznaczenia pochodzenia towaréw i przeciwdziata-
nia wprowadzaniu konsumenta w blad®.

Funkcja oznaczenia pochodzenia zostaje naruszona, jesli zachowanie
uczestnika obrotu gospodarczego nie pozwala lub z trudnoscig pozwala
wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu konsumento-
wi na zorientowanie sig, czy towary lub ustugi pochodza od wlasciciela

% Por. wyrok WSA w Warszawie z 3.12.2009 r., VI SA/Wa 1567/09, LEX nr 583549.

% Por. wyrok WSA w Warszawie z 18.11.2008 r., VI SA/Wa 1620/08, LEX nr 520222.

61 . Prominska [w:] U. Prominska, A. Nowicka, M. Pozniak-Niedzielska, H. Zakow-
ska-Henzler, Prawo wlasnosci.. ., s. 200.

6 Por. wyrok TS z 3.12.1981 r., C-1/81, Pfizer Inc. przeciwko Eurim-Pharm GmbH,
Zb. Orz. 1981 02913; takze wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club plc
przeciwko Matthew Reed, EU:C:2002:651, pkt 51. Por. wyrok TS z 12.06.2008 r., C-533/06,
02 Holdings Limited i O2 (UK) Limited przeciwko Hutchison 3G UK Limited, Zb. Orz.
2008 1-04231, pkt 57.
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znaku lub z przedsigbiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez
przeciwnie — od osoby trzeciej®. Nalezy przy tym przyjaé, ze przecietny
konsument jest osobg nalezycie zorientowang i poinformowana, nalezy-
cie uwazng i racjonalng®.

Ochrona funkeji oznaczenia pochodzenia obejmuje nie tylko przypadki
postuzenia sie reprodukeja, ale rowniez rozciaga sie na podobienstwo
oznaczen oraz towardw i ustug®.

Znak towarowy pelni funkcje identyfikujaca towar i informujaca®. Jed-
ng z tredci przekazu jest informacja o pochodzeniu towaru. Znak to-
warowy, by pelni¢ funkcje wskazujaca na pochodzenie towaru, nawet
jesli jest to prosta forma przekazu informacji, musi charakteryzowac sie
pewng oryginalnoscig czy tez sila wywolywania skojarzen, okreslonym
stopniem sugestywnos$ci. Wskazane elementy pozwalaja na odréznianie
towardw i ustug. Bez tej wlasciwosci trudno méwi¢ o zdolnosci iden-
tyfikacji pochodzenia towaru. Znak towarowy musi zapada¢ w pamie¢
odbiorcy przekazu, podlega¢ jego percepcji. Zdolnos¢ znaku do wska-
zywania pochodzenia towaru nie musi manifestowac si¢ w sposob oczy-
wisty, natychmiastowy. W orzecznictwie zwrocono uwage, ze wskazana
funkcja bedzie realizowana przez znak, jezeli ustalenie pochodzenia
towaru wymaga minimalnego wysitku interpretacyjnego lub prowadzi
do rozpoczecia procesu poznawczego, pozwalajacego na dokonanie tego
ustalenia u wlasciwego kregu odbiorcéw®’. Nie chodzi wiec o kazdego
potencjalnego odbiorce, ktdry zetknie si¢ ze znakiem, ale potencjalnego
uczestnika rynku, klienta zainteresowanego okreslong kategorig towa-
réw, co istotnie obniza prog wymagan dla znaku w zakresie analizowanej
funkciji.

¢ Por. wyroki TS: z 18.06.2009 r., C-487/07, LOréal SA, Lancome parfums et beauté
& Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd
i Starion International Ltd., Zb. Orz. 2009 1-05185, pkt 60; z 8.07.2010 1., C-558/08, Por-
takabin Ltd i Portakabin BV przeciwko Primakabin BV, Zb. Orz. 2010 I-06963, pkt 29.

¢ Por. wyrok TS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.

% Por. wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, LOr¢al i in.

% W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 21.

 Por. wyrok TS (pierwsza izba) z 21.01.2010 r., C-398/08 P, Audi AG przeciwko
Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), Zb. Orz. 2010 I-00535.
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Punktem wyjscia dla blizszej identyfikacji wskazanej funkcji jest za-
jecie stanowiska w kwestii, czy funkcja oznaczenia pochodzenia ma
charakter jednorodny i czy w jej obszarze dziatania mozliwe jest odrdz-
nienie towarow tego samego rodzaju wystepujacych w obrocie, czy tez
oprocz funkgji oznaczenia pochodzenia mozliwe jest niezalezne wyod-
rebnienie funkcji odrézniajacej znaku towarowego. Kluczowe znacze-
nie ma odpowiedz na pytanie, czy znak towarowy moze samodzielnie
realizowa¢ funkcje odrdzniajaca niezaleznie od funkcji oznaczenia
pochodzenia.

Prezentuje poglad, ze proba wyodrebniania funkeji odrézniajacej ja-
ko funkeji samodzielnej jest obarczona bledem logicznym. Funkcja
oznaczenia pochodzenia i odrdzniajaca sg ontologicznie powigzane.
W pierwszej kolejnosci znak towarowy dzieki zdolnosci odrézniania sig
od innych oznaczen wskazuje na zrédto pochodzenia towaru, co nastep-
czo umozliwia odrdznienie towaréw tego samego rodzaju, pochodzg-
cych od innych podmiotéw. Z tego powodu nalezy przyjaé, ze funkcja
odroézniajgca znaku jest pochodna w stosunku do funkcji wskazania
pochodzenia towaru. Rozrdéznienie towaréw nastepuje po ustaleniu
ich pochodzenia. Jak stusznie zwrdcono uwage w orzecznictwie, tylko
znak, ktory realizuje podstawows funkcje oznaczenia pochodzenia, nie
jest pozbawiony charakteru odrdzniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b rozporzadzenia 40/94.

Kryteria ustalania zdolnosci do realizacji przez dane oznaczenie funkeji
konstytutywnej — oznaczania pochodzenia, a takze funkcji odrozniaja-
cej, bywaja w praktyce nieostre i nie zawsze jednolicie interpretowane
w orzecznictwie, czego ilustracje stanowig wskazane nizej odmowy re-
jestracji znaku towarowego przez EUIPO (dawniej OHIM), wzglednie
niepowodzenia zglaszajacych przed organami orzeczniczymi w pierw-
szej instancji. Prezentowane przyklady odmow rejestracji znaku towaro-
wego stanowig wrecz przejaw braku konsekwencji, a nawet sprzecznosci
orzecznictwa, dotyczacego rozstrzygnie¢ w przedmiocie udzielenia praw
z rejestracji znakow towarowych. Brak jednolito$ci orzecznictwa po cze-
$ci wynika takze ze zmiany sposobu oceny zgloszen znakéw towarowych
na przestrzeni czasu.
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