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PRAWNE | FAKTYCZNE SKUTKI NOWELIZACJI
PRZEPISU ART. 305 USTAWY — PRAWO WEASNOSCI
PRZEMYStOWE]

Artykul dotyczy analizy skutkéw normatywnych nowelizacji przepisu
art. 305 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej. Wskazuje na zakres ochro-
ny karnoprawnej znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku towarowego
rejestrowanego w trybie miedzynarodowym w prawie polskim. Autor omawia
odpowiedzialno$¢ karna z tytutu postugiwania sie znakiem towarowym pod-
robionym oraz oryginalnym znakiem towarowym bezprawnie uzytym, wska-
zuje na watpliwosci interpretacyjne wynikajace z nowelizacji tresci art. 305
ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej.

Przepis karny art. 305 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej', ktéry doty-
czy odpowiedzialnosci karnej z tytulu naruszenia prawa do znaku towarowego,
byt dotychczas nowelizowany trzykrotnie.

Pierwsza zmiana® miala charakter redakcyjny i nie niosta za soba konsekwen-
¢ji normatywnych. Mianowicie w ust. 2 art. 305 p.w.p. wskazano, ze tak zwany
wypadek mniejszej wagi, zagrozony jedynie kara grzywny, odnosi sie do typu
przestepstwa wskazanego w ust. 1 art. 305 p.w.p., co nie wywolywalo watpli-
wosci interpretacyjnych, gdyz w ust. 3 tego przepisu ustawodawca wskazywat

Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U. z 2021 1. poz. 324 ze zm.), dalej

p-w.p.
2 Art. 305 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z 23.01.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33 poz. 286)
zmieniajacej ustawe z dniem 17.03.2004 r.
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na znamiona typu kwalifikowanego (uczynienie sobie z popelnienia przestep-
stwa stalego Zrédla dochodu oraz dopuszczenie sie go w stosunku do towaru
o znacznej wartosci). Ponadto z przyjetych zasad konstrukgji przepiséw karnych
wynika, ze wprowadzenie wypadku mniejszej wagi odnosi si¢ zawsze do po-
przedzajacej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego opisujacej typ podstawowy
przestepstwa, a nie do nastepujacej po niej.

Druga zmiana treéci art. 305 p.w.p.?> wywolana zostala wzbudzajacym kon-
trowersje praktykéw i przedstawicieli piSmiennictwa orzecznictwem Sadu Naj-
wyzszego*, w ktoérym jednolicie zaprezentowano poglad, ze ,wprowadzenie
do obrotu” jest czynnoscia jednorazowa i nie obejmuje dalszych aktow cyr-
kulacji towaréw z oznaczeniem towarowym. W konsekwencji ustawodawca,
chcac przeciwdziala¢ naruszeniom prawa, polegajacym na handlu towarami
z podrobionymi znakami, uzupelnit przepis karny o znamie czynno$ciowe ,do-
konuje obrotu”, co w praktyce istotnie poszerzyto zakres stosowania przepisu
karnego®.

W tej samej nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p. konwalidowano istotny biad
regulacji karnoprawnej, ktéra od chwili wejscia w zycie ustawy — Prawo wta-
snosci przemyslowej® nie przewidywala penalizacji bezprawnego uzywania
oznaczen oryginalnych, pomimo zZe przepisy ustawy poprzednio obowigzu-
jacej, czyli ustawy z 31.01.1985 r. o znakach towarowych, zasadnie, taka odpo-
wiedzialno$¢ przewidywaty’. Za daleko idacg niekonsekwencje nalezy bowiem
uznac sytuacje, w ktorej reakcja prawa karnego laczy si¢ z bezprawnym uzywa-
niem znaku podrobionego, natomiast zachowanie polegajace na bezprawnym
uzywaniu znaku oryginalnego nie podlega odpowiedzialnosci karnej.

Trzeciej zmiany tresci przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. dokonano na podsta-
wie art. 1 pkt 46 ustawy z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej®. Przedstawienie jej zakresu i znaczenia dla praktyki stosowania
przepisu karnego jest istotne, a jej wlasciwe zinterpretowanie wymaga pelnej
recepcji motywoéw legislacyjnych nowelizacji ustawy z 20.02.2019 r. o zmianie
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej. Przepis karny aktualnie ma nastepu-
jace brzmienie: ,Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podro-
bionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii
Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
Unii Europejskiej, ktérego nie ma prawa uzywac lub dokonuje obrotu towarami
oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci
albo pozbawienia wolnosci do lat 2”. Zmiana polegala wiec na uzupelnieniu

8 Art. 305 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 66 ustawy z29.06.2007 . (Dz.U. z 2007 r. nr 136 poz. 958)
zmieniajacej ustawe z dniem 31.08.2007 1.

Uchwata SN z24.05.2005 r. (I KZP 13/05), OSNKW 2005/6, poz. 50.

Szerzej na ten temat D. Kuberski, Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021, s. 266.
Przepisy ustawy weszly w zycie 22.08.2001 r. (Dz.U. nr 49 poz. 508).

Dz.U. poz.17,21989 1. poz. 192, 21993 r. poz. 46, 2 1994 1. poz. 331 oraz z 1997 1. poz. 554.

Art. 1 pkt 46 (Dz.U. 22019 r. poz. 501). Zmiana treéci przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. na wskazanej
podstawie weszla w zycie 16.03.2019 r.

N N S
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przepisu karnego o wskazanie, ze odpowiedzialnosci karnej podlega takze
oznaczanie towaréw w celu wprowadzania do obrotu podrobionym znakiem
Unii Europejskiej oraz znakiem towarowym Unii Europejskiej, ktérego sprawca
nie ma prawa uzywac¢, a takze dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi
takimi znakami.

Aktualna tre$¢ przepisu karnego wskazuje wiec bezposrednio na ochrone
znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: unijnego znaku towarowego)
w odniesieniu do nastepujacych naruszen prawa wylacznego:

* oznaczania towaréw podrobionym znakiem unijnym w celu wprowadze-

nia ich do obrotu;

* dokonywania obrotu towarami z podrobionym znakiem unijnym;

* oznaczania towaréw znakiem unijnym, ktérego sprawca nie ma prawa

uzywac w celu wprowadzenia ich do obrotu;

* dokonywania obrotu towarami oznaczonymi znakiem unijnym, ktérego

sprawca nie ma prawa uzywac.

ZAWARTOSC NORMATYWNA ART. 305 PW.P.

Zmiana tresci przepisu art. 305 p.w.p. nakazuje rozwazyg¢, jaka jest jego ak-
tualna zawarto$¢ normatywna, w szczeg6lnosci czy i jakie nastapitly zmiany
w zakresie penalizacji naruszen prawa do znakéw towarowych. Jak zasygnali-
zowano wczeéniej, dla wlasciwego okreélenia zakresu ochrony karnoprawnej
wynikajacej ze wskazanej nowelizacji istotne znaczenie ma uzasadnienie pro-
jektu ustawy’. Z jego tresci wynika, ze intencja projektodawcy byto ,usuniecie
watpliwosci, ze przedmiotem ochrony w przypadku przestepstw, o ktérych
mowa w tym przepisie, objete sa rowniez znaki towarowe UE”. W uzasadnieniu
projektu ustawy zwrécono tez uwagg, ze zagadnienie to wywoluje liczne watpli-
wodci, stwierdzajac jednoczesnie, ze nie ma racjonalnych przyczyn, dla ktérych
nalezaloby w r6zny sposéb regulowac sytuacje znakéw towarowych i znakéw
towarowych UE w tym zakresie. Wskazana zmiana — jak wynika z uzasadnie-
nia projektu — podyktowana jest potrzeba zapewnienia spéjnosci rozwiazan
w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych i znakéw towarowych Unii
Europejskiej, szczeg6lnie z uwagi na podstawowy cel nowelizacji z 20.02.20191.,
jaki stanowila implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436', i zapewnienie sp6jnosci rozwigzan w odniesieniu do krajowych
znakéw towarowych oraz znakéw towarowych Unii Europejskiej.

Trzeba réwniez zauwazy¢, ze postulat ingerencji ustawodawcy wobec braku

?  Druk sejmowy nr 3107, Sejm RP VIII kadencji, Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Pra-
wo wlasnoéci przemystowej, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId =E93CF-
FEDB734A617C12583630031DF67 (dostep: 30.01.20221.).

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majaca na celu zbli-
zenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz.
UEL 336/2).
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pewnosci co do tego, czy przepis art. 305 p.w.p. obejmuje ochrong takze znak
towarowy Unii Europejskiej, zostal zgloszony réwniez w pi$miennictwie''. Co
prawda wyrazono poglad akceptujacy stanowisko dopuszczajace penalizacje
dziatan okreslonych w art. 305 p.w.p. — w ksztalcie przed jego nowelizacja — do-
konywanych na terenie RP wzgledem unijnych znakéw towarowych, jednak
zuwagi na szczegdlny charakter odpowiedzialnosci karnoprawnej za pozadana
uznano nowelizacje tego przepisu. Zgodnie z prezentowanym pogladem po-
zwoliloby to usuna¢ omawiane wyzej watpliwosci. W argumentacji tej positko-
wano sie rozwigzaniem przyjetym w ustawodawstwie niemieckim, w ktérym
przewidziano wprost przepis penalizujacy naruszenie prawa do unijnego zna-
ku towarowego w art. 143a Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen (ustawa z 25.10.1994 r. o ochronie znakéw towarowych i innych
oznaczen). W efekcie zgloszono postulat de lege ferenda uregulowania przez
polskiego ustawodawce kwestii odpowiedzialnosci karnej za naruszenie prawa
do znaku unijnego wprost, tak aby ograniczy¢ stan niepewnosci co do zakresu
tej odpowiedzialnosci.

Wobec wystepujacych probleméw wyktadniczych, analizujac potrzebe ewen-
tualnej ingerencji, ustawodawcy, takze inni przedstawiciele nauki®, brali pod
uwage mozliwos¢ przywolania wprost w tresci art. 305 p.w.p. ,znaku towaro-
wego Unii Europejskiej”. Hipotetycznie rozwazajac takg ewentualnos¢, finalnie
zanegowali jednak prawidlowo$¢ wprowadzenia takiej zmiany legislacyjnej,
gdyz oznaczaloby to akceptacje dla zapisu stanowiacego superfluum ustawo-
we, albowiem prawidlowa interpretacja pojecia ,zarejestrowany znak towaro-
wy” przekonuje, ze jednym z jego desygnatéw jest wlasnie unijny (wczesdniej
wspolnotowy) znak towarowy. W konsekwencji — co jest istotne dla dalszych
rozwazanh — oznacza to zdaniem autoréw, ze unijny znak towarowy korzystat
z ochrony wynikajacej z przepiséw karnych prawa wlasnosci przemystowej,
takze w okresie przed omawiang nowelizacja.

W przytoczonych wypowiedziach znamienne jest to, ze pomimo sprzeczno-
$ci pogladoéw co do potrzeby nowelizacji ustawy sa one sp6jne odnosnie do tego,
ze przed nowelizacjg ustawy z 20.02.2019 r. znak towarowy Unii Europejskiej
objety byt ochrong przepisu art. 305 p.w.p. Ta ostatnia okoliczno$¢ czyni zbedna
szczegblowa prezentacje argumentéw na rzecz tezy o penalizacji naruszen zna-
ku unijnego w okresie przed nowelizacjg i pozwala skoncentrowac sie nad ratio
legis dokonanych zmian, a takze — co istotne — ocenic ich skutki normatywne.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze zestawienie treéci zmienionego

K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspdlnotowego, ,Przeglad Prawa Handlowe-
go0” 2017/6,s. 18-25.

2 Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBI. I's. 3082; 19951 s. 156;
1996 1s. 682, dalej Markengesetz.

3 P Podrecki, J. Raglewski, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305
prawa wiasnosci przemystowej, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa
Wiasnosci Intelektualnej” 2017/3, s. 98-104.
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przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. oraz uzasadnienia tej zmiany w projekcie ustawy*
prowadzi do nietypowych dla efektéw procesu legislacyjnego wnioskéw. Z uza-
sadnienia projektu ustawy wynika bowiem, Zze wprowadzona zmiana i uzupet-
nienie przepisu o zwrot ,znak towarowy Unii Europejskiej” w rzeczywistosci
—wedlug zamierzen ustawodawcy —nie wprowadza zadnych zmian w regulacji
karnoprawnej, a jedynie ,ma na celu usuniecie watpliwosci, ze przedmiotem
ochrony w przypadku przestepstw, o ktérych mowa w tym przepisie, objete
sa rowniez znaki towarowe UE”. W zamyéle projektodawcy cel zmiany miato
stanowi¢ utwierdzenie w przekonaniu organy stosujace prawo, a takze osoby
poddane dzialaniu tego przepisu, ze unijny znak towarowy byl i jest objety
ochrong wynikajaca z tredci art. 305 ust. 1 p.w.p.

PRAWNE KONSEKWENCJE NOWELIZAC]I

Nie negujac slusznych, co do zasady, intencji ustawodawcy, nietrudno za-
uwazy¢, ze wprowadzona zmiana, o ile rzeczywiscie rozwiewa pierwotnie
wystepujaca watpliwos¢, dotyczaca karalnosci naruszeni prawa do unijnego
znaku towarowego, o tyle wywoluje kolejne watpliwosci, o jeszcze istotniej-
szym nasileniu i o konsekwencjach, zar6wno w wymiarze interpretacyjnym,
jakimaterialnoprawnym. W odniesieniu do pierwszej z nich nalezy zauwazy¢,
ze dla organu stosujacego przepis karny oczywiste jest to, ze wprowadzenie
dodatkowego znamienia czynu zabronionego — w tym wypadku dodatkowego
przedmiotu czynnosci wykonawczej — zmienia tre§¢ normy i nie moze pozosta-
wacé bez wplywu na zakres odpowiedzialnosci karnej.

Analogiczny problem interpretacyjny zaistnial w wypadku zmiany tresci
art. 305 ust. 1 p.w.p., polegajacej na dodaniu zwrotu ,dokonuje obrotu”, wpro-
wadzonej na mocy nowelizacji ustawy z 29.06.2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej’. W orzecznictwie'® powszechnie przyjeto, ze skutkuje
ona poszerzeniem odpowiedzialno$ci karnej na zachowania dotychczas nig nie-
objete. Czeé¢ komentatoréw?, ktérych stanowisko autor podziela, prezentowata
natomiast poglad o bezprawnosci dalszych etapéw cyrkulacji towaréw opa-
trzonych podrobionym znakiem towarowym réwniez do czasu przytoczonej
nowelizacji, wskazujac, Ze uzupelnienie tredci przepisu nie poszerza zakresu
odpowiedzialnosci karne;.

Normatywny wymiar wprowadzonej zmiany moze wywolywac¢ donioste
skutki dla stosowania prawa karnego. Uzupelnienie tresci art. 305 ust. 1 p.w.p.

14

Druk sejmowy nr 3107.
5 Dz.U. 22007 . nr 136 poz. 958.
6 Uchwala sktadu 7 sedziéw SN z 30.06.2008 r. (I KZP 8/08), OSNKW 2008/7, poz. 52; wyrok
SN z 23.05.2013 . (IIT KK 88/13), LEX nr 1315621; wyrok SN z 23.05.2013 r. (IIl KK 91/13), LEX
nr 1318209.
17 E. Traple, Dalszy obrét towarem z podrobionymi znakami towarowymi bez sankcji karnej, ,Glosa — Pra-
wo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2005/4; tozsamy poglad wyrazili B. Krako-
wiak, B. Depo, Czy podrébka raz wprowadzona na rynek staje si¢ legalna, ,Rzeczpospolita” 2005/155.
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o zwrot ,znak towarowy Unii Europejskiej” prowadzi¢ moze bowiem do wnio-
sku, ze w stanach faktycznych opisanych w przepisie karnym, ktére dotyczyly
znaku unijnego w okresie przed wejéciem w Zycie wskazanej nowelizacji, sto-
sowaé nalezy przepis art. 1 § 1 Kodeksu karnego', ktéry stanowi, ze ,odpowie-
dzialnosci karnej podlega ten tylko, kto popelnia czyn zabroniony pod grozba
kary przez ustawe obowiazujaca w czasie jego popelnienia. Wskazany przepis
wyraza zasady nullum crimen sine lege praevia/lex retro non agit/nullum crimen sine
lege poenali anteriori, zgodnie z ktérymi odpowiedzialnosci karnej podlega ten
tylko, kto popelnia czyn zabroniony zagrozony karg przez ustawe obowiazujaca
w czasie, gdy sprawca dzialat lub zaniechat dzialania, do ktérego byl zobowia-
zany”. Pézniejsze — po popelnieniu czynu - objecie penalizacja okreslonych
zachowan nie moze rozciagac si¢ na czyny popelnione przed wejéciem w zycie
ustawy penalizujacej®. Sprzeczne z zasada art. 1 k k. jest wiec zastosowanie wo-
bec sprawcy przepisu wprowadzajacego typ czynu zabronionego, ktéry wszedt
w zycie po popelnieniu czynu nieuznanego wczeéniej przez ustawe za czyn
zabroniony?.

Jezeli wiec do dnia nowelizacji przepis art. 305 p.w.p. nie wskazywal na znak
towarowy Unii Europejskiej, a w nastepstwie nowelizacji juz tak, to czes¢ pod-
miotéw stosujacych pozakodeksowe przepisy karne jako oczywisty wniosek
przyjmie, ze przed wskazang nowelizacja unijny znak towarowy nie podle-
gal ochronie. Tak wiec wskazana zmiana, analizowana w oderwaniu od tre-
Sci uzasadnienia projektu ustawy, dostarcza istotnych argumentéw na popar-
cie twierdzenia, ze w okresie przed jej wprowadzeniem zachowania opisane
w art. 305 p.w.p. podejmowane w stosunku do unijnego znaku towarowego
nie podlegaly odpowiedzialnosci karnej. Skutki takiego sposobu rozumowania,
chociaz nieuprawnionego, moga negatywnie wplynaé na praktyke stosowania
tego przepisu w stosunku do stanéw faktycznych poprzedzajacych omawiana
zmiang przepisu art. 305 p.w.p.

Oczywiscie nie sposob czyni¢ zarzutu wadliwosci nowelizacji w oparciu o ry-
zyko blednej interpretacji prawa. Istotne jest jednak to, ze wzgledy gwarancyjne
prawa karnego wymagaja od prawodawcy, by tworzyl przepisy jednoznacznie
okreslajace zasady odpowiedzialnosci karnej, pozbawione watpliwosci inter-
pretacyjnych, z poszanowaniem reguly nullum crimen sine lege certa. Analiza
skutkéw wprowadzonej zmiany dowodzi, ze wskazany postulat tworzenia
prawa zostatl istotnie nadwerezony, gdyz decydujac sie¢ na wprowadzenie do
przepisu desygnatu w postaci ,znaku towarowego Unii Europejskiej”, naruszo-
no obowigzujace zalozenie konstrukcyjne przepisu karnego, zgodnie z ktérym
odpowiedzialnoscig karna objete sg naruszenia znaku zarejestrowanego, bez
wzgledu na Zrédlo tej rejestracji. W konsekwencji w sposéb catkowicie nieza-
mierzony i réwniez nieprzewidywany przez ustawodawce podwazono réwniez

18 Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2001 r. poz. 2447 ze zm.), dalej k. k.
9 Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021, LEX/el.
2 Wyrok SN z 15.05.2000 r. (V KKN 390/00), ,Prokuratura i Prawo” 2001/3, wkiadka, poz. 1.
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podstawy ochrony karnoprawnej znakéw rejestrowanych w trybie miedzyna-
rodowym. Wprowadzona zmiana podsunela bowiem argument na rzecz inter-
pretacji, ze jezeli ochrona znaku unijnego zostala wyartykulowana w przepisie
karnym expressis verbis, a znak rejestrowany w trybie miedzynarodowym zostat
W jego treSci pominiety, to stwarza to silng presumpcje na rzecz wylaczenia
go spod ochrony karnoprawnej. Taki, pozornie logiczny, wniosek, oczywiscie
nieuprawniony na gruncie obowigzujacych przepiséw, a takze w kontekscie
motywoéw legislacyjnych omawianej nowelizacji, moze spotkac sie z akceptacja
organéw wymiaru sprawiedliwosci, a takze czgSci interpretatoréw, co tylko spo-
teguje watpliwosci co do przedmiotowych granic odpowiedzialnosci karnej.

KARNOPRAWNA OCHRONA ZNAKU MIEDZYNARODOWEGO

Okolicznos¢, ze znak rejestrowany w trybie miedzynarodowym poddany jest
ochronie przewidzianej w art. 305 p.w.p., nie powinna wywolywac¢ watpliwosci.
To, Ze znak podlega rejestracji w trybie miedzynarodowym, a nie krajowym,
pozostaje bez znaczenia dla jego ochrony karnoprawnej. Kryterium determinu-
jacym poddanie tego znaku dzialaniu przepisu karnego jest bowiem fakt reje-
stracji znaku i wyznaczenie terytorium jego ochrony, a nie miejsce rejestracji.

Warunkiem ubiegania sie o rejestracje miedzynarodowa znaku jest dokona-
nie zgloszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia. Na podstawie jednego
podania do Biura Miedzynarodowego Swiatowej Organizacji Wlasnosci Inte-
lektualnej w Genewie? urzedy krajow wyznaczonych w podaniu o udzielenie
ochrony miedzynarodowej moga uznac jej przyznanie badz tez stwierdzic ist-
nienie przeszkdd dla jej przyznania. W rzeczywisto$ci wigc o przyznaniu ochro-
ny decyduje organ krajowy. Przyznanie ochrony w trybie miedzynarodowym
na terytorium Polski wymaga pozytywnej decyzji polskiego Urzedu Patentowe-
go. Jest to wigc sytuacja zblizona do rejestracji znaku krajowego pod tym wzgle-
dem, ze o ochronie decyduje ten sam organ, ktéry udziela praw ochronnych na
krajowe znaki towarowe i uslugowe.

Celem systemu madryckiego jest umozliwienie uzyskania ochrony znaku
towarowego w wielu panstwach w nastepstwie zloZenia jednego wniosku, do-
konanego w jednym jezyku i w jednym centralnym urzedzie majacym siedzibe
w Genewie. Wymieniony system ma charakter jedynie proceduralny, gdyz nie
okresla on warunkéw ochrony, nie okreéla takze przestanek odmowy uznania
rejestracji miedzynarodowego znaku towarowego ani tez zakresu praw wy-
nikajgcych z ochrony. Wszystkie te zagadnienia poddane sa prawu kazdego
z panstw, w ktérym nastepuje rejestracja znaku towarowego. System miedzy-
narodowy tworza porozumienie madryckie* zawarte w 1891 r. oraz protokoét

2 World Intellectual Property Organization — wyspecjalizowana organizacja ONZ, zajmuje si¢
koordynacja i tworzeniem regulacji prawnych dotyczacych systemu ochrony wilasnoéci inte-
lektualnej.

2 Porozumienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji znakow z 14.04.1891 r., zrewidowane
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do porozumienia z 1989 r.* Dla wymienionych form ochrony prawnej obowia-
zuje wspolny regulamin® pochodzacy z 1996 r. oraz instrukcje administracyjne
22002 r. Mozna wiec wyréznic trzy kategorie czlonkéw ,zwigzku madryckiego”:
panstwa nalezace wylacznie do porozumienia madryckiego, panstwa bedace
wylacznie czlonkami protokolu madryckiego, panstwa nalezace réwnoczesnie
do porozumienia madryckiego oraz do protokolu madryckiego.

Zgodnie z treScig art. 9 sexies § 1 protokotu madryckiego, gdy umawiaja-
ce sie strony sg stronami zaréwno porozumienia madryckiego, jak i protokotu
madryckiego, w takim wypadku wymienione strony wigze porozumienie ma-
dryckie, a nie protokét madrycki. Jednak poczawszy od 1.09.2008 r. w stosun-
kach wzajemnych miedzy panstwami stronami, bedacymi zaréwno czlonkami
protokolu madryckiego, jak i porozumienia madryckiego stosuje sie jedynie
postanowienia protokolu madryckiego. Celem tej zmiany bylo zapewnienie
funkcjonowania ,systemu madryckiego” przez jednag umowe miedzynarodo-
wa. Chodzilo réwniez o to, by wszystkie pahstwa mogly skorzysta¢ z postano-
wien protokotu madryckiego.

Podkreslenia wymaga, ze rejestracja miedzynarodowa rozciaga sie¢ na wszyst-
kie panstwa wskazane przez zglaszajacego we wniosku o miedzynarodowa re-
jestracje znaku towarowego. Pelni ona wiec takg sama funkcje jak rejestracja
krajowa, jednak wywoluje skutek o szerszym zasiegu terytorialnym.

W kontekscie rozwazanego problemu odpowiedzialno$ci karnej z tytutu na-
ruszenia praw do znaku towarowego, wynikajacych z rejestracji miedzynaro-
dowej, istotne znaczenie ma réwniez to, ze Wspélnota Europejska przystapila
do protokotu madryckiego ze skutkiem od 1.10.2004 r. Od tego czasu istnieje
mozliwo$¢ przyznania ochrony wspélnotowemu (obecnie unijnemu) znakowi
towarowemu (CTM — Community Trademark, obecnie EUTM — European Union
Trademark) poprzez wniosek miedzynarodowy, a takze mozliwo$¢ uczynie-
nia podstawa zgloszenia miedzynarodowego rejestracji CTM (obecnie EUTM)
w EUIPO® w Alicante, traktowanego jako zgloszenie dokonane w urzedzie po-
chodzenia znaku towarowego.

Nalezy zauwazy¢ wiec, ze dochodzi do przenikania si¢ ochrony opartej na
umowach miedzynarodowych oraz rejestracji dokonanej w EUIPO w Alicante.
Nie istniejg zatem zadne racje, dla ktérych nalezaloby réznicowac zakres ochro-
ny prawnej unijnych znakéw towarowych oraz znakéw, ktérych rejestracja wy-

w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 ., w Londynie 2.06.1934 r.,
w Nicei 15.06.1957 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. oraz zmienione 2.10.1979 r. (Dz.U. z 1993 r.
nr 116 poz. 514).

3 Protokét do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw, sporzadzony
w Madrycie 27.06.1989 1. (Dz.U. z 2003 r. nr 13 poz. 129).

# Wspolny regulamin wykonawczy z 18.01.1996 r., ktéry w Polsce obowiazuje od 1.04.1996 r., ,Wia-
domosci Urzedu Patentowego RP” 1996/4; tekst ze zm. wedlug stanu na 1.04.2002 1., ,Wiadomosci
Urzedu Patentowego RP” 2003/1.

% European Union Intellectual Property Office (Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnoéci Intelektu-
alnej).
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nika z porozumienia madryckiego, wzglednie protokotu madryckiego. Zaloze-
niem rejestracji w trybie miedzynarodowym jest bowiem mozliwo$¢ uzyskania
ochrony we wszystkich krajach cztonkowskich w takim samym zakresie, jak ta
uzyskana bezposrednio w poszczegdlnych panistwach pochodzenia.

Skoro, jak wspomniano wyzej, wyznacznikiem zakresu ochrony prawnej nie
jest miejsce rejestracji znaku towarowego ani zréddlo ochrony prawnej, lecz jej
terytorialny zasieg, konsekwentnie nalezy wiec stwierdzi¢, ze analogicznie jak
w wypadku unijnych znakéw towarowych, tak i w odniesieniu do rejestracji
wynikajacych z uméw miedzynarodowych, z uwagi na okolicznos¢, ze wywotu-
ja one skutek na terytorium Polski, podlegaja takiej samej ochronie jak znaki re-
jestrowane w Urzedzie Patentowym RP oraz unijne znaki towarowe. Wskazany
poglad o mozliwosci stosowania art. 305 p.w.p. do znakéw miedzynarodowych
znalazl potwierdzenie w nielicznym jeszcze orzecznictwie®.

Reasumujac, dokonywanie obrotu towarami z podrobionym znakiem to-
warowym, wzglednie ze znakiem, ktérego sprawca nie ma prawa uzywac na
terytorium Polski, podlega penalizacji na podstawie art. 305 p.w.p., niezaleznie
od tego, czy znak zostal zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RE w Euro-
pejskim Urzedzie do Spraw Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), czy tez w trybie
rejestracji miedzynarodowej, jezeli krajem wskazanym byta Polska, a wskazanie
to zostalo uznane przez Urzad Patentowy RP.

Wychodzac naprzeciw mozliwym interpretacjom opartym na literalnym
brzmieniu obowigzujacego przepisu art. 305 p.w.p., za nieuprawniony uznac
nalezy poglad wylaczajacy z zakresu ochrony karnoprawnej znak rejestrowa-
ny w trybie miedzynarodowym. Pominiecie go w tresci przepisu karnego, jak
wskazano wyzej, nie stanowi bowiem wystarczajgcego argumentu na rzecz
wylaczenia go z ochrony.

OCHRONA UNIJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO
JAKO ZNAKU ZAREJESTROWANEGO

Konstrukgja przepisu karnego przed jego nowelizacja byla czytelnailogicznie
spojna. Przydanie ochrony wynikato z faktu rejestracji znaku i jej skutecznosci
na danym terytorium. Bez znaczenia natomiast pozostawala okolicznos¢, w ja-
kim trybie rejestracja ta nastepowala (krajowa, miedzynarodowa czy unijna).
Wyodrebnienie kryterium rejestracji jako przestanki ochrony karnoprawnej ma
tez glebszy sens. Jezeli wnioskodawca ponosi koszty postepowania w przedmio-
cie udzielenia prawa ochronnego, spelnia ustawowe warunki uzyskania tego
prawa, jednoczesnie poddaje si¢ rygorom ustawy odnoszacym sie do jego utrzy-
mania, to niewatpliwie zasluguje na wzmozong ochroneg ze strony panstwa,
ktore tej ochrony udziela. Stad tez poddanie ochronie karnoprawnej wylacznie
znakéw zarejestrowanych uzna¢ nalezy za prawidlowe.

% Wyrok Sadu Okregowego w Olsztynie z 30.03.2012 r. (VII Ka 210/12), niepubl.

98 DOI: 10.54383/0031-0344.2022.1-2.8 PALESTRA 1-2/2022



Prawne i faktyczne skutki nowelizagiji... Prawo wlasnosci intelektualnei

Do tej kategorii naleza roéwniez znaki towarowe Unii Europejskiej. Kryty-
cy¥ pogladu o mozliwosci ochrony tych znakéw na podstawie art. 305 p.w.p.
wysuwali argument, Ze znak wspélnotowy (aktualnie unijny znak towarowy
— przyp. wl.) nie jest ,znakiem towarowym”, o ktérym mowa w prawie wla-
snosci przemystowej, gdyz ustawa odréznia wspdlnotowy znak towarowy od
krajowego znaku towarowego. Ustawa odwoluje sie bowiem do pojecia znaku
wspolnotowego® jedynie w tresci art. 147 ust. 3 p.w.p. (poprzednio takze art. 132
ust. 6 p.w.p.), nie przywoluje go natomiast w tresci art. 305 p.w.p., co dowo-
dzi, Ze wymieniony przepis karny nie odnosi si¢ do znaku unijnego. Nadto
art. 4 ust. 1 p.w.p., ktéry przewiduje pierwszefistwo uméw miedzynarodowych
i przepisow prawa Unii Europejskiej obowiazujacych bezposrednio w krajach
cztonkowskich, nie nakazuje traktowania znakéw wspdélnotowych (unijnych)
jak znakéw krajowych. Podnoszono tez argument, ze ustawa — Prawo wlasno-
Sci przemyslowej zostala przygotowana przed przystgpieniem Polski do Unii
Europejskiej jako samodzielny akt prawny i nie zawierala w pierwotnej wersji
rozwigzan prawnych dotyczacych wspélnotowych znakéw towarowych, nato-
miast art. 305 p.w.p. obowiazywal juz od wejscia w zycie ustawy.

Zaprezentowana argumentacja o braku odpowiedzialnosci karnej w wypad-
ku naruszenia praw do unijnego znaku towarowego w oparciu o przepis art. 305
ust. 1 p.w.p. od poczatku jego obowigzywania nie wydaje si¢ by¢ przekonywaja-
ca. Zajej odrzuceniem przemawiaja po czesci te same regulacje prawne, na kto-
re powolywali si¢ oponenci ochrony znaku unijnego na podstawie przepiséw
karnych Prawa wlasnosci przemystowej. Mianowicie juz przepis art. 14 ust. 1
poprzednio obowiazujacego rozporzadzenia 207/2009 Rady (WE) z 26.02.2009 r.%
stanowit: ,Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie prze-
pisom niniejszego rozporzadzenia. W innych przypadkach naruszenie unijnego
znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia
krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytulu X"*. We wskaza-

7 D.Du Cane, Czy piractwo znaku wspdlnotowego jest przestepstwem z art. 305 prawa wlasnosci przemy-
stowej?, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2010/1, s. 44 i 45; takze Szczegdlne dziedziny prawa karnego.
Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, System prawa karnego, t. 11, red. M. Bojarski, War-
szawa 2014, s. 661 67.

W art. 147 ust. 3 p.w.p. zachowano mimo zmiany nazewnictwa pojecie ,znak wspdlnotowy”,

co znajduje pewne uzasadnienie w przepisie, ktérego tres¢ odwoluje sie do uprzednio udzielo-

nych praw ochronnych na podstawie przepiséw Unii Europejskiej.

¥ Dz. Urz. UE w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UEL nr 78.5.1).

% Dopiero rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmie-
niajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowe-
goirozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego
(znaki towarowe i wzory) (Dz.Urz. UE L z 2015 r. nr 341 poz. 21), ktére weszlo w zycie z dniem
23.03.2016 ., wprowadzilo pojecie ,znak towarowy Unii Europejskiej” (okreslany w przepisach
takze mianem ,unijny znak towarowy”) w miejsce dotychczasowego pojecia ,wspélnotowy
znak towarowy”. Doprowadzilo to do zmian terminologicznych w obowiazujacym wéwczas
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nym rozporzadzeniu co prawda brak jest zapiséw przewidujacych podstawy
odpowiedzialnosci karnej za naruszenie praw do unijnego znaku towarowego,
jednak przytoczona tres¢ przepisu dowodzi, ze wymieniony akt normatywny
w pelni akceptuje istnienie ochrony prawnej znaku wspoélnotowego (unijnego)
w porzadkach prawnych panstw czlonkéw Unii Europejskiej.

Réwniez wymieniony przepis art. 4 p.w.p. wyraznie wskazuje na uzupelnia-
jaca funkcje prawa wlasnosci przemystowej w sprawach nieuregulowanych
przepisami prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z ust. 1 art. 4 p.w.p. jezeli umowa
migedzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowigzujgce bezpo-
$rednio w krajach czlonkowskich okreélaja szczegdlny tryb udzielania ochrony
na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, oznacze-
nia geograficzne lub topografie ukladéw scalonych, w sprawach nieuregulowa-
nych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji
organdéw krajowych przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio.

Jakjuz podkreslono wczeséniej, przepis art. 305 p.w.p. obejmuje ochrong znaki
zarejestrowane. Zaréwno unijny znak towarowy, jak i znak towarowy zareje-
strowany w Urzedzie Patentowym RP podlegaja ochronie na terytorium Polski.
Roéznia sie jedynie trybem i miejscem rejestracji. Za uzasadniony wiec nalezy
uzna¢ poglad, ze dla ochrony karnoprawnej bez znaczenia pozostaje okolicz-
nos¢, czy znak towarowy zostal zarejestrowany w EUIPO, czy tez w Urzedzie
Patentowym RP. Odpowiedzialnoé¢ karna za czyn opisany w art. 305 p.w.p. ,nie
jest zalezna od faktu rejestracji znaku towarowego w Polsce, lecz od tego, czy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dany znak korzysta z ochrony” . Taki
poglad wyrazany tez jest przez cze$¢ przedstawicieli piSmiennictwa®. Zwro6co-
no takze uwage, ze na stosowanie art. 305 p.w.p. do znakéw unijnych pozwala
wlasnie tres¢ art. 4 p.w.p., nakazujacego stosowac przepisy Prawa wlasnosci
przemystowej w sprawach nieuregulowanych przepisami unijnymi®. Stano-
wisko dopuszczajace penalizacje dzialaf okreslonych w art. 305 p.w.p. doko-
nywanych na terenie Polski, majgcych za przedmiot unijne znaki towarowe,
zyskiwalo coraz szerszg akceptacje, chociaz jednoczes$nie, z uwagi na szczegdlny
charakter odpowiedzialnosci karnoprawnej, ze wzgledéw ostroznosciowych,
zglaszany byl postulat nowelizacji ustawy w celu wyjasnienia podnoszonych
w tym zakresie watpliwos$ci*.

Sygnalizowany problem, chociaz dotychczas w ograniczonym zakresie, zo-

rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009 poprzez zmiang jego tytutu (,w sprawie znaku towa-
rowego Unii Europejskiej”) oraz zmiane treéci poszczegdlnych przepiséw. W dniu 6.07.2017 r.
weszlo w zycie obowiazujace obecnie rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

U Zbior orzeczen z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami. Przestepstwa i inne formy

naruszenia praw wlasnosci intelektualnej oraz przestgpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. CASE-

BOOK, red. D. Kuberski, Krakow 2016.

P, Podrecki, ]. Raglewski, Karnoprawna...

U. Prominska — stanowisko wyrazone w opinii prawnej (niepubl.).

% Tak K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona..., s. 241 25.
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stal rowniez podjety w orzecznictwie sgdéw powszechnych. W jednym z orze-
czen zapadlym w trybie odwolawczym sad zwrdécil uwage, ze miedzynaro-
dowy i wspélnotowy znak towarowy (unijny znak towarowy) powinien by¢
traktowany jak krajowy znak towarowy i przystuguje mu identyczna ochro-
na — w tym prawnokarna — jak tymze znakom oraz Ze przez znak towarowy,
o ktérym mowa w art. 305 ust. 1 p.w.p., nalezy rozumie¢ nie tylko znak towaro-
wy zarejestrowany w polskim Urzedzie Patentowym, ale takze wspdlnotowy
(unijny) znak towarowy zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego®. Sad
w uzasadnieniu wyroku stwierdzil, Ze ustawa — Prawo wlasnosci przemysto-
wej nie wprowadza legalnej definicji pojecia ,zarejestrowany znak towarowy”.
Ograniczenie znaczenia wskazanego pojecia wylacznie do krajowych znakéw
towarowych jest nieuzasadnione. Zdaniem sagdu z samego faktu bowiem, ze
ustawodawca w art. 305 p.w.p. nie zawarl wprost odestania do wspélnotowych
czy tez miedzynarodowych znakéw towarowych, nie mozna wywodzi¢, iz prze-
pis ten nie ma do nich zastosowania, a wskazana kwestie nalezy rozpatrywac
w szerszym kontekscie, majac na wzgledzie regulacje przewidziang w art. 4
ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérg w sprawach nieunormowanych w umowie mie-
dzynarodowej lub przepisach prawa Unii Europejskiej albo pozostawionych
w kompetencji organéw krajowych przepisy ustawy — Prawo wlasnosci prze-
myslowej stosuje si¢ odpowiednio. Cytowany przepis stwarza bowiem moz-
liwosé¢ odpowiedniego stosowania Prawa wlasnosci przemystowej, woéwczas
gdy przepisy miedzynarodowe lub wspélnotowe dopuszczajq uregulowanie
pewnych kwestii w prawie krajowym. Taka mozliwo$¢ przewiduje zas, miedzy
innymi, art. 61 porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej*, na mocy ktérego strony porozumienia, do ktérych zalicza sie
réwniez Rzeczpospolitg Polska, s3 zobowigzane do ustanowienia procedury
karnejikar w przypadku przynajmniej umyslnego podrobienia znaku towaro-
wego. Na gruncie prawa polskiego ochrone karnoprawna znaku towarowego
zapewnia natomiast art. 305 p.w.p. Sad podkreslil, ze art. 4 ust. 1 p.w.p. dotyczy
nie tylko przepisow traktujgcych o postepowaniu zgloszeniowym, ale réwniez
odnoszacych sie do kwestii odpowiedzialnosci cywilnej, a takze karnej. Pod
mianem ,zarejestrowany znak towarowy” rozumie¢ wiec nalezy kazdy znak
towarowy niezaleznie od trybu, w jakim doszlo do jego zarejestrowania, pod
warunkiem ze tryb ten bedzie uznawany w Polsce.

W innym orzeczeniu® sad wyrazil poglad, ze przez znak towarowy, o ktérym
mowa w art. 305 ust. 1 p.w.p., nalezy rozumie¢ nie tylko znak towarowy zareje-
strowany w polskim Urzedzie Patentowym, ale takze wspolnotowy znak towa-

% Wyrok Sadu Okregowego w Olsztynie z 30.03.2012 r. (VII Ka 210/12), niepubl.

% Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Porozumienie w sprawie
handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej), Marrakesz 1994.04.15 (Dz.Urz. UE L 336,
s. 214), obowiazujace w Polsce od 1.07.1995 1.

% Wyrok Sadu Okregowego w Gorzowie Wielkopolskim z 22.02.2013 r. (IV Ka 727/12), niepubl.
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rowy (unijny znak towarowy), zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.
Sad podkreslil, ze przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporzadzenia,
jako czes$¢ acquis communautaire, stanowia element polskiego porzadku prawne-
g0, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci sa one powtdrzeniem
regulacji zawartych w pierwszej dyrektywie Rady w 89/104/EWG z 21.12.1989 .
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych®. Implementujac ja, ustawa — Prawo wlasnosci prze-
myslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie, w jakim od-
syla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Niewatpliwie wiec wskazane orzecznictwo, jak i wypowiedzi prezentowa-
ne w piSmiennictwie mogly stanowic istotny wyznacznik dla uksztaltowania
wlasciwej praktyki stosowania komentowanego przepisu. Jednoczesnie nalezy
zauwazy¢, ze nie odnotowano przypadkow wykorzystania instytucji pytania
prawnego kierowanego przez saqdy powszechne w trybie art. 441 Kodeksu po-
stepowania karnego® do Sadu Najwyzszego, odnoszacego sie do sygnalizowa-
nego problemu. Nie istnialy wiec zadne szczegdlne powody do ingerencji usta-
wodawcy w tre§¢ omawianego przepisu. Nie mogly ich stanowi¢ w szczegélno-
$ci odmienne poglady przedstawicieli piSmiennictwa, ktérych wystepowanie
towarzyszy wigkszosci zagadnien prawnych o wiekszym stopniu zlozonosci.

UWAGI LEGISLACYJNE

Rozwazajgc normatywne konsekwencje nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p.
2 20.02.2019 r., nie sposéb nie zauwazyc¢ jej negatywnych skutkéw zwigzanych
z gramatyczng konstrukcja znowelizowanego przepisu. Zupelnie zbednie
postuzono sie bowiem w art. 305 ust. 1 p.w.p. funktorem alternatywy Iacznej
,lub” poprzez uzycie go w odniesieniu do czynnosci oznaczania i dokonywa-
nia obrotu ,zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
Unii Europejskiej”. Wér6d mozliwych stanéw faktycznych alternatywa tagczna
w analizowanym przepisie karnym wystapi bowiem niezwykle rzadko. Jezeli
sprawca jednym czynem dopuszcza si¢ bezprawnego oznaczania towaru pod-
robionym znakiem towarowym lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi
takimi znakami, to najcze$ciej dopuszcza sie takiego czynu w stosunku do znaku
krajowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym albo w stosunku do zna-
ku towarowego Unii Europejskiej. Do wyjatkéw natomiast naleze¢ bedzie sytu-
acja, w ktorej jedna czynnos$¢ sprawcza obejmuje réwnocze$nie znak towarowy
krajowy i znak unijny. Ma to miejsce wtedy, gdy to samo oznaczenie chronione

% Dyrektywa Rady w 89/104/EWG z 21.12.1989 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panistw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. L 40, s. 1).

¥ Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks postepowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447 ze zm.), da-
lej k.p.k.
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jest dwoma réznymi prawami. W zupelnie odosobnionych wypadkach zisci sie
wiec logiczna funkcja spdjnika ,lub”. Do poprawnego urzeczywistnienia inten-
¢ji ustawodawcy wystarczajace bylo, zamiast uzycia spéjnika ,lub”, postuzenie
sie znakiem przestankowym — przecinkiem.

Istotniejsze zastrzezenia wywoluje natomiast zawarty w przepisie karnym
zwrot ,ktérego nie ma prawa uzywac”, zawierajacy zaimek wzgledny ,kto-
ry” uzyty w liczbie pojedynczej, co moze sugerowac, ze odnosi si¢ on jedynie
do bezprawnie uzytego znaku towarowego Unii Europejskiej, ale juz nie do
krajowego znaku towarowego. Taki sposéb rozumowania nalezy oczywiscie
odrzuci¢, mimo ze wynika on z gramatycznej konstrukcji zdania. Uzupelniajac
przepis karny o znak towarowy Unii Europejskiej, nalezalo wiec uwzglednic¢
fakt wystepowania dwdch kategorii znakéw i uzy¢ wskazanego zaimka wzgled-
nego w drugim przypadku liczby mnogiej — ,ktérych”. Czytajac aktualng tres¢
przepisu, mozna by dojs¢ do wniosku, Ze odpowiedzialno$¢ karna dotyczy je-
dynie czynnosci bezprawnego oznaczania i dokonywania obrotu w odniesieniu
do znaku towarowego Unii Europejskiej, z pominieciem znaku rejestrowanego
w systemie krajowym, z czym oczywiscie nie sposéb sie zgodzic.

De lege lata, majac Swiadomo$¢ niedoskonaloéci oraz niezamierzonych konse-
kwencji wprowadzonej zmiany, nalezy dazy¢ do ksztaltowania takiej praktyki
orzeczniczej, ktéra stanowic¢ bedzie odzwierciedlenie rzeczywistych intencji
ustawodawecy. Biorac pod uwage okolicznos¢, ze sygnalizowane problemy wy-
kiadnicze dotycza pozakodeksowego przepisu karnego, a wiec stosowanego
relatywnie rzadko, a ponadto, ze interpretacja normy prawa karnego wymaga
uwzglednienia normatywnej zawartosci ustawy — Prawo wlasnosci przemy-
slowej, uksztaltowanie jednolitej linii orzeczniczej moze okazac sie procesem
dltugotrwalym. Oczywiscie dokonywanie w chwili obecnej kolejnej korektury
przepisu art. 305 p.w.p. byloby dzialaniem niepozadanym, godzacym w poczu-
cie stabilnosci systemu prawa, a wiec wartosci o szczegdlnym znaczeniu na
gruncie prawa karnego.

Komentowane zagadnienie stanowi¢ moze takze zrédlo pewnej refleksji
w aspekcie powszechnie przyjetych regul tworzenia prawa, mianowicie Ze nie
powinniémy dokonywac ingerencji w obowigzujace przepisy prawa powodo-
wani tylko potrzebg udoskonalania, ktéra nie niesie za soba Zadnej treci norma-
tywnej, a tak wlasnie postgpiono w wypadku nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p.
w ustawie z 19.02.2019 r. Zaréwno bowiem przed zmiang, jak i po zmianie tresci
przepisu karnego art. 305 ust. 1 p.w.p. znak towarowy Unii Europejskiej podle-
gal ochronie karnoprawnej w oparciu o przepis art. 305 ust. 1 p.w.p.

Powolywany w piémiennictwie® przyklad, ze takiego jednoznacznego wska-
zania znaku unijnego, jako podlegajacego ochronie, dokonano w niemieckiej
ustawie o znakach towarowych (art. 143a Markengesetz), nie mozna traktowac
jako prostego argumentu na rzecz potrzeby recepcji takiego rozwigzania do pra-

# Tak K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona..., s. 25.
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wa polskiego. Nie sposéb bowiem poréwnywac przepiséw karnych — polskich
i niemieckich — opartych na diametralnie odmiennej konstrukgji legislacyjnej.
Pole penalizacji art. 305 p.w.p. wyznaczone zostalo poprzez autonomiczne wska-
zanie w przepisie karnym katalogu zachowan bezprawnych z jednym odesta-
niem do definicyjnego ujecia znaku podrobionego w art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p.,
ktére dopelnia strone przedmiotowa typu przestepstwa. Natomiast konstrukcja
przepisu karnego art. 143a Markengesetz oparta jest na zupelnie odmiennym za-
loZeniu. Jest to przepis pozbawiony charakterystyki zachowania przestepnego,
ktory wskazuje jedynie w sposéb ogolny na rodzaj zachowania podlegajacego
warto$ciowaniu karnoprawnemu — uzywanie w obrocie oznaczenia lub znaku
towarowego. W odréznieniu od przepisu art. 305 p.w.p. wszystkie szczeg6lowe
rodzaje zachowan bezprawnych opisane sa poprzez zastosowanie odestania
do treSci konkretnego przepisu tej ustawy, bez ktérego to odestania przepis
art. 143 Markengesetz nie moglby pelni¢ samodzielnie swojej funkcji. Taki sam
zabieg legislacyjny zastosowany zostal w tredci art. 143a Markengesetz, wpro-
wadzajac odpowiedzialnoé¢ karng za naruszenie prawa do unijnego znaku
towarowego (w ustawie niemieckiej: ,wspdélnotowego znaku towarowego”).
Przepis ten w sposdéb ogélny wskazuje na odpowiedzialno$¢ w obrocie gospo-
darczym za wykonywanie prawa wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowe-
go pomimo zakazu i bez zgody wlasciciela znaku towarowego i odsyta do tresci
art. 9 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia Rady*. Dopiero wskazany przepis
rozporzadzenia w ust. la—ci2 a—d enumeratywnie wskazuje na katalog zacho-
wan zabronionych karnie. Bez takiego odestania wobec braku pelnej konstruk-
¢ji znamion strony przedmiotowej przestepstwa w przepisie art. 143a Marken-
gesetz poddanie penalizacji naruszen praw do unijnego znaku towarowego
nie byloby mozliwe. W przepisie art. 305 p.w.p. takie wyodrebnienie znaku
towarowego Unii Europejskiej nie byto konieczne z racji poddania odpowie-
dzialnosci karnej naruszen do znaku zarejestrowanego, a takim jest miedzy
innymi znak towarowy Unii Europejskiej. Tak wigc — moim zdaniem — to
wzgledy techniki legislacyjnej zadecydowaly o koniecznosci wyodrebnienia
w niemieckiej ustawie o ochronie znakéw towarowych i innych oznaczen
znaku towarowego Unii Europejskiej i z tego powodu nie moze to stanowic
jednoznacznego argumentu na rzecz uzasadnienia wprowadzenia analogicz-
nej zmiany w art. 305 p.w.p.

GWARANCJE USTROJOWE DOTYCZACE KONSTRUKCJI
PRZEPISOW KARNYCH

Zasygnalizowane watpliwosci interpretacyjne o zupelnie podstawowym
znaczeniu, dotyczace zakresu dzialania przepisu karnego, sklaniajg do refleksji
natury ogoélnej. Mianowicie przedmiot odpowiedzialnosci karnej z racji obo-

41 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego (Dz.Urz. UE L 78/1 z 24.03.2009 r.).
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wigzywania norm o charakterze gwarancyjnym nie powinien stanowié¢ wiedzy
dostepnej dla waskiego grona specjalistow z danej dziedziny, ale by¢ czytelny
i jednoznacznie identyfikowalny dla kazdego potencjalnego uczestnika obro-
tu gospodarczego. Prezentowany przyklad réznorakiej interpretacji przepisu
art. 305 p.w.p. $wiadczy o tym, Ze przepis ten spelnia wskazany postulat w ogra-
niczonym zakresie, nawet przy uwzglednieniu podwyzszonych wymagan wo-
bec przedsiebiorcéw, wynikajacych z zawodowego charakteru tej dzialalnosci*.
W tym kontekscie zasygnalizowany problem powinien by¢ przedmiotem stalej
analizy pod katem, czy omawiana regulacja karna spelnia wymogi okreslono-
$ci w rozumieniu przepiséw ustawy zasadniczej, w szczegdlnosci art. 42 ust. 1
Konstytucji RP*, ktéry wyraza fundamentalne zasady prawa karnego (repre-
syjnego). Zgodnie ze wskazang norma konstytucyjng podstawowe znamiona
czynu zabronionego muszg zosta¢ okreslone w ustawie w sposéb odpowiada-
jacy pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy prawnej
mogt zorientowac sie na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej tresci
ustanowionego zakazu (zasada okreslonosci regulacji z zakresu prawa represyj-
nego)*. Oczywiscie kazdemu przepisowi uchwalonemu zgodnie z przyjetymi
zasadami poprawnej legislacji towarzyszy domniemanie zgodnosci z Konsty-
tucjg, a obalenie tego domniemania wymaga bezspornego wykazania sprzecz-
nosci zachodzacej miedzy ustawa i Konstytucja®. Nalezy jednak baczy¢, aby
kazdy zakaz karnoprawny byt zrozumialy oraz pozwalal na jednoznaczne roz-
graniczenie zachowan dozwolonych od tych, ktére podlegaja wartoSciowaniu
karnoprawnemu.

Prezentuje poglad, ze przepis art. 305 p.w.p. — réwniez w aktualnym brzmie-
niu - spelnia wskazane wyzej standardy konstytucyjne. Nie wyklucza to oczy-
wiscie dopuszczalnosci rozwazan dotyczacych opracowania odmiennego
modelu odpowiedzialnosci karnej, chociazby sygnalizowanego w piSmiennic-
twie*, a opartego na normie odsylajacej do szczegdlowych postaci naruszen
prawa wylacznego, jak przyjeto to w przywolanym wyzej przepisie art. 143a
Markengesetz. Zaleta tego ostatniego rozwiazania konstrukcyjnego przepisu
karnego jest gwarancja aktualnoéci regulacji karnoprawnej, a takze mozliwos¢
zachowania symetrycznej ochrony na gruncie prawa cywilnego i karnego oraz
plynnego dostosowania zakazu karnoprawnego do zmieniajgcych sie regut
ochrony przed naruszeniami prawa wylacznego. Warunkiem koniecznym
przyjecia takiego rozwiazania jest natomiast zachowanie zwartej i jednolitej
konstrukcji ustawy, do ktérej przepis karny odsyta, co z uwagi na koniecznos¢

2 Reguly nalezytej starannosci w obrocie gospodarczym mozna wywieé¢ z art. 355§ 2 k.c., a takze
art. 293 § 2k.s.h. oraz art. 483 § 2 k.s.h.

% Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 384 ze zm.).

“ Wyrok TK z 8.01.2008 r. (P 35/06), OTK-A 2008/1, poz. 1; takze wyrok TK z 8.07.2003 . (P 10/02),
OTK-A 2003/6, poz. 62.

% Por. orzeczenie TK z 24.05.1994 r. (K 1/94), OTK 1994/1, poz. 10.

K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona..., s. 25.
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wielokrotnej nowelizacji przepisoéw ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej
mogloby stanowic trudny do zrealizowania postulat.

Obecnie efektywnosc¢ stosowania przepisu art. 305 p.w.p., a takze jego rola
prewencyjna, zaleze¢ beda w duzym stopniu od uksztaltowania wlasciwej
praktyki orzeczniczej, ktére to zadanie spoczywac bedzie przede wszystkim
na wymiarze sprawiedliwosci. Jako nie do przecenienia jawi sie takze rola $ro-
dowiska rzecznikéw patentowych, ktérzy, bedac najlepiej przygotowana do
takich dzialan grupa zawodowa, sa w stanie nadawac wiasciwy kierunek inter-
pretacjom prawa poprzez aktywny udzial w opiniowaniu w toku postepowania
o naruszenie prawa do znaku towarowego, a takze aktywnie, jak dotychczas,
uczestniczac w dyskusji nad ksztaltem prawa wlasnosci przemystowe;j.

Artykul jest uaktualniona wersja tekstu, ktéry pierwotnie zostal opublikowa-
ny w monografii Reforma prawa wtasnosci intelektualnej, red. A. Adamczak,
Kielce 2021.
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