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UZYSKANIE CHARAKTERU ODRÓ NIAJ CEGO 
PRZEZ ZNAK TOWAROWY POPRZEZ U YWANIE 

(PRZES ANKI, DATA I DOWODY NABYCIA) 

1. Uwagi ogólne

Rozwój gospodarki rynkowej, wyra aj cy si  w podwy szeniu jej konkuren-
cyjno ci, powoduje wzrost znaczenia oznacze  odró niaj cych, w szczególno ci 
znaków towarowych. Zapewniaj  one bowiem komunikacj  przedsi biorcy z po-
tencjalnym nabywc  towarów pod tym znakiem poprzez przekazywanie informacji 
o tych towarach. W rezultacie nabywca mo e odszuka  na rynku w ród wielu pro-
duktów te w a nie pochodz ce od przedsi biorcy, który u ywa tego znaku. Dzi ki 
znakowi nabywcy otrzymuj  informacje, i  wszystkie tak samo oznaczone towary 
pochodz  z jednego i tego samego ród a. Potencjalny odbiorca nie przypisuje tym 
towarom pochodzenia z tego samego ród a w znaczeniu Þ zycznym. To pochodze-
nie jest rozumiane w znaczeniu komercyjnym. Przeci tny nabywca postrzega znak 
towarowy jako informacj , i  wszystkie tak samo oznaczone towary zosta y wpro-
wadzone do obrotu za zgod  uprawnionego do znaku towarowego. Nie ma znacze-
nia osoba rzeczywistego wytwórcy ca o ci produktu lub jego cz ci sk adowych, jak 
równie  miejsca ich wytworzenia, monta u, opakowania itd. 

Przekazuj c wskazane informacje znak towarowy wykonuje funkcj  ozna-
czenia pochodzenia.2 Jest to pierwotna funkcja znaku towarowego, która wynika 
z jego istoty. Wykonywanie tej funkcji jest mo liwe tylko wtedy, gdy oznaczenie 
ze wzgl du na swoj  struktur  i sposób u ycia, mo e by  postrzegane przez konsu-
mentów, jako informacja o pochodzeniu towarów pod tym znakiem. Innymi s owy, 

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej Wydzia u Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej; rzecznik patentowy i radca prawny.

2 Jest to tradycyjne okre lenie w Polsce tej funkcji. Przepisy prawa unijnego w polskiej wersji j zykowej (akapit je-

denasty dyrektywy), jak równie  s dy unijne w orzeczeniach publikowanych w j zyku polskim, okre laj  t  funk-

cj  jako „wskazania pochodzenia” (np. wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie 

C-487/07 L’Oreal, Zb.Orz. 2009, s. II-5185, pkt 60. Ta odmienno  terminologiczna jest nieistotna z punktu widze-

nia tre ci tej funkcji. 
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znak towarowy mo e wykonywa  funkcj  oznaczenia pochodzenia, je eli jest wy-
posa ony w cech  okre lan  jako zdolno  odró niaj ca. W braku tej cechy, cho by 
oznaczenie by o u ywane w obrocie w zwi zku z towarem, potencjalni nabywcy nie 
s  w stanie, na jego podstawie, zidentyÞ kowa  na rynku towary pochodz ce od okre-
lonego przedsi biorcy. 

Oznaczenie mo e charakteryzowa  si  zdolno ci  odró niaj c  ze wzgl du 
na swoj  struktur  (pierwotna zdolno  odró niaj ca). Mo e jednak równie  naby  
tak  zdolno  poprzez u ywanie w obrocie gospodarczym w zwi zku z konkretnym 
towarem (wtórna zdolno  odró niaj ca). 

Przedmiotem niniejszego tekstu jest próba okre lenia najwa niejszych zagad-
nie  dotycz cych wtórnej zdolno ci odró niaj cej. S  to przes anki jej nabycia, data 
stanowi ca podstaw  jej nabycia, jak równie  dowody nabycia, w cznie z zagad-
nieniem ci aru dowodu. Punktem wyj cia jest okre lenie poj cia „zdolno  odró -

niaj ca”, jej postaci oraz znaczenia. Przedstawienie stanowiska autora odno nie do 

tych zagadnie  pozwoli na przeprowadzenie charakterystyki szczegó owych kwestii 

wchodz cych w obszar wtórnej zdolno ci odró niaj cej.3 

Podstaw  normatywn  stanowi  przepisy ustawy prawo w asno ci przemys o-

wej.4 Przepisy tej ustawy powinny by  interpretowane i stosowane przy wykorzysta-

niu wyk adni przepisów prawa Unii Europejskiej. Taki obowi zek s dów i Urz du 

Patentowego wynika z obowi zku lojalnego wykonywania obowi zku pa stwa 

cz onkowskiego Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3 TFUE). Dlatego konieczne jest rów-

nie  uwzgl dnienie wyroków Trybuna u Sprawiedliwo ci wydanych w trybie odpo-

wiedzi na pytania w trybie prejudycjalnym (art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej).5 Ustalaj  one bowiem tre  norm prawa unijnego i ich uwzgl dnienie 

w toku wyk adni przepisów prawa polskiego jest bezwzgl dnie konieczne. Trybuna  

jest bowiem powo any do interpretacji przepisów prawa unijnego. 

W zakresie zagadnie  obj tych tematem niniejszego artyku u podstawowe zna-

czenie maj  wyroki Trybuna u Sprawiedliwo ci o charakterze prejudycjalnym do-

tycz ce przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95 z dnia 22 

pa dziernika 2008 r. maj cej na celu zbli enie ustawodawstw pa stw cz onkowskich 

odnosz cych si  do znaków towarowych.6 Jedynie pomocniczy charakter maj  na-

3 Niniejsza wypowied  stanowi kontynuacj  bada  autora w dziedzinie zdolno ci odró niaj cej, zob. R. Skubisz, 

Zdolno  odró niaj ca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim, (w:) S downictwo Admini-

stracyjne Gwarantem Wolno ci i Praw Obywatelskich, 1980-2005, Warszawa 2005, s. 374-394; Zdolno  odró -

niaj ca znaku towarowego w orzecznictwie Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich, (w:) A. Adamczak 

(red.), Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony w adno ci przemys owej, „Urz d Paten-

towy Rzeczypospolitej Polskiej” 2005, nr 29, s. 111.

4 Ustawa prawo w asno ci przemys owej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 – dalej p.w.p.).

5 Dz. Urz. UE C115 z dnia 9 maja 2008 r., s. 47 – dalej TFUE. 

6 Dz. Urz. UE z dnia 8 listopada 2008 r., L 299/25, dyrektywa ta zast pi a Pierwsz  dyrektyw  Rady nr 89/104/EWG 

z dnia 21 grudnia 1988 r. maj ca na celu zbli enie ustawodawstw pa stw cz onkowskich odnosz cych si  do 

znaków towarowych (Dz. Urz. WE z 1989 r., nr L 40, s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wy-

danie specjalne 2004, rozdz. 17, t.1, s. 92). Dyrektywa 2008/95 nie wprowadzi a zmian w regulacji charakteru od-

ró niaj cego w stosunku do dyrektywy nr 89/104. Dlatego w ca ej rozci g o ci jest nadal aktualne wcze niejsze 

orzecznictwo i pi miennictwo dotycz ce zdolno ci odró niaj cej, zob. w tej kwestii wyrok TS z dnia 19 czerwca 
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tomiast wyroki S du Unii Europejskiej i Trybuna u Sprawiedliwo ci wydane w na-
st pstwie skargi na decyzj  Urz du Harmonizacji w ramach Rynku Wewn trznego 
(znaki towarowe i wzory przemys owe) w Alicante.7 Te orzeczenia, inaczej ni  wy-
dane w trybie odpowiedzi na pytania wst pne, nie wi  bowiem Urz du Patento-
wego RP, s dów administracyjnych i s dów powszechnych oraz S du Najwy szego. 
Niew tpliwie stanowi  one jednak cenne ród o informacji o stosowaniu analogicz-
nych norm rozporz dzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego.8

2. Charakter odró niaj cy znaku towarowego. Charakterystyka 
ogólna

Przepisy p.w.p. w zamierzeniu ustawodawcy mia y na celu, obok kilku innych, 
implementacj  dyrektywy o znakach towarowych. Pomijaj c w tym miejscu zagad-
nienia oceny ca o ciowej realizacji tego celu9 nale y wskaza , i  w zakresie regula-
cji zdolno ci odró niaj cej wzorcem unijnym s  przepisy art. 2 i art. 3 tej dyrektywy. 
Dlatego wskazane jest przeprowadzenie krótkiej charakterystyki tych przepisów. 

Przepis art. 2 dyrektywy deÞ niuje poj cie znaku towarowego. W wietle tego 
przepisu znak towarowy powinien spe nia  nast puj ce przes anki. Po pierwsze, 
musi by  to oznaczenie rozumiane jako pewne quid, które jest jako takie postrzegane 
i rozpoznawane w ród wielu innych. Po drugie, musi ono nadawa  si  do przedsta-
wienia w sposób graÞ czny. To przedstawienie oznaczenia musi by  jasne, precy-
zyjne, kompletne, atwo dost pne, trwa e i obiektywne (graÞ czna przedstawialno ). 
Po trzecie, nadaje si  do odró niania towarów jednego przedsi biorstwa od towarów 
innych przedsi biorstw. Wystarczy, i  to oznaczenie nadaje si  do odró niania jakie-
gokolwiek towaru lub us ugi.10 Ta cecha jest okre lana jako abstrakcyjna zdolno  
odró niania znaku towarowego.11 Je eli oznaczenie zawarte w zg oszeniu, nie re-

2014 w sprawach po czonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), 

Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Girover-

band e.V., pkt 31, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

7 Dalej OHIM.

8 Dz. Urz. UE z 24.3.2009, L 78/1 rozporz dzenie to zast pi o rozporz dzenie Rady WE z 20 grudnia 1993 r. 

o znaku towarowym Wspólnoty (Dz. Urz. z 1994 r., Nr L 011/1). 

9 Zob. w tej kwestii R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo w asno ci przemys owej, t. XIV b, War-

szawa 2012, s. 38-40

10 Zob. wyrok TS z 6.5.2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Markenbureau, Zb. Orz. 

z 2003 r., s. I-3793, pkt 39-41, tekst w j. polskim (przek ad M. Mazurek), (w:) R. Skubisz (red.), W asno  przemy-

s owa. Orzecznictwo Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich i S du Pierwszej Instancji, Kraków 2006, 

poz. 18.

11 Zob. szerzej na tle art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. R. Skubisz, Glosa do wyroku Naczelnego S du Ad-

ministracyjnego z 23.11.2004 r., II GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, E. Wojcieszko-G uszko, (w:) System 

Prawa Prywatnego. Prawo w asno ci przemys owej, t. XIV b, s. 432-434. W orzecznictwie Trybuna u jest okre-

lana jako ogólna zdolno  oznaczenia do tego, aby mog o sta  si  znakiem towarowym, zob. powo any wy ej 

wyrok TS w sprawach po czonych C-217/13 i 208/13, Oberbank, pkt 37, wyrok TS z 24.6.2004 r., w sprawie 

C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, pkt 22, wyrok TS z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dyson 

Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, pkt 28, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).



ÐÑÒ

Ryszard Skubisz

alizuje wszystkich tych trzech przes anek, to Urz d Patentowy powinien wyda  de-
cyzj  o odmowie rejestracji. W razie udzielenia prawa ochronnego mo e ono zosta  
uniewa nione. 

Przepis art. 3 ust. 1 wy cza od rejestracji lub w przypadku rejestracji umo li-
wia uniewa nienie znaków towarowych, które s  pozbawione charakteru odró nia-
j cego (b), które sk adaj  si  wy cznie ze znaków lub oznacze  mog cych s u y  
w obrocie do oznaczenia rodzaju, jako ci, ilo ci, przeznaczenia, warto ci, pochodze-
nia geograÞ cznego lub czasu produkcji towaru lub o wiadczenia us ug lub innych 
w a ciwo ci towarów lub us ug (c), jak równie  znaki towarowe sk adaj ce si  wy-

cznie ze znaków lub oznacze , które wesz y do j zyka potocznego lub prowadzo-
nych w dobrej wierze i utrwalonych praktykach handlowych. 

Przepis art. 3 ust. 3 dyrektywy stanowi, i : „Nie mo na odmówi  rejestracji 

znaku towarowego ani stwierdza  jego niewa no ci zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), 

je eli przed dat  z o enia wniosku o rejestracj  i w nast pstwie jego u ywania znak 

ten uzyska  charakter odró niaj cy. Ka de pa stwo cz onkowskie mo e ponadto 

postanowi , e niniejszy przepis b dzie mia  tak e zastosowanie, kiedy charakter 

odró niaj cy zosta  uzyskany po dacie z o enia wniosku o rejestracj  lub po dacie 

rejestracji”. Przytoczony przepis w zdaniu pierwszym sankcjonuje zatem nabycie 

charakteru odró niaj cego przed dat  zg oszenia znaku towarowego. Natomiast 

w zdaniu drugim umo liwia pa stwom cz onkowskim wprowadzenie do swojego 

systemu prawnego normy przewiduj cej nabycie charakteru odró niaj cego po da-

cie zg oszenia lub po dacie rejestracji. Przepis art. 3 ust. 2 zd. 2 zawiera zatem norm  

fakultatywn . Pa stwa cz onkowskie mog  zatem przewidzie  mo liwo  nabycia 

wtórnej zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego tak e po dacie zg oszenia lub 

po dacie rejestracji. Fakultatywny charakter normy nie mo e jednak by  rozumiany 

jako dowolno  regulacji przepisów dotycz cych przeszkód rejestracji znaków to-

warowych. Ustawodawca krajowy, je eli korzysta z tej mo liwo ci, to powinien 

jednak wprowadzi  t  norm  w postaci, w jakiej jest zawarta w dyrektywie.12 Pa -

stwo cz onkowskie ma zatem do wyboru nast puj c  alternatyw  – nie skorzysta  

z normy art. 3 ust. 2 zd. 2 dyrektywy, b d  wprowadzi  j  do prawa wewn trznego 

w postaci, jaka zosta a przyj ta w dyrektywie. Ustawodawca krajowy nie ma na-

tomiast innych mo liwo ci post powania, je eli chce pozosta  w zgodzie z regula-

12 Wed ug prawodawcy unijnego „podstawy do odmowy lub stwierdzenia niewa no ci dotycz  rejestracji samego 

znaku towarowego, na przyk ad brak charakteru odró niaj cego /…/ powinny by  wymienione w sposób wyczer-
puj cy, nawet je eli niektóre z tych podstaw s  wymienione, jako alternatywa dla pa stw cz onkowskich, które 
dzi ki temu mog  utrzyma  lub wprowadzi  te podstawy do swoich przepisów prawnych (motyw 8 preambu y 
dyrektywy), zob. tak e w odniesieniu do skutków normy fakultatywnej art. 5 ust. 2 dyrektywy, wyrok TS z dnia 23 
pa dziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG i Adidas Benelux BV p. Fit-
nessworld Trading Ltd., pkt 20, przek ad na j. polski: M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa 
orzecznictwo Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich i S du Pierwszej Instancji, Kraków 2006, poz. 
19.
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cj  prawa unijnego. Inna regulacja prawa krajowego w tej kwestii pozostawa aby 
w sprzeczno ci zarówno z liter , jak i duchem dyrektywy.

Ustawodawca w ustawie prawo w asno ci przemys owej podj  prób  transpo-
zycji do prawa polskiego powo anych wy ej przepisów dyrektywy w art. 120 i art. 
129-130 oraz art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wyj  trzeba od stwierdzenia, i  z punktu 
widzenia tematu tej publikacji znaczenie ma unormowanie zdolno ci odró niaj cej 
znaku towarowego. Legitymowanie si  tak  zdolno ci  jest koniecznym i najwa -
niejszym, chocia  nie jedynym, warunkiem udzielenia prawa ochronnego. Brak tej 
cechy oznaczenia prowadzi do odmowy udzielenia prawa. Natomiast w razie udzie-
lenia prawa na znak pozbawiony charakteru odró niaj cego prawo to podlega unie-
wa nieniu, je eli zostanie wszcz te odpowiednie post powanie.

Przepis art. 120 p.w.p. stanowi, i  znakiem towarowym mo e by  ka de ozna-
czenie, które mo na przedstawi  w sposób graÞ czny, je eli oznaczenie takie nadaje 
si  do odró nienia towarów jednego przedsi biorstwa od towarów innego przedsi -
biorstwa. Przepis ten, chocia  literalnie odbiega od tre ci art. 2 dyrektywy, to jed-
nak transponuje do prawa polskiego wymienion  norm . Dlatego powy sze uwagi, 
w tym dotycz ce abstrakcyjnej zdolno ci odró niaj cej, stosuje si  w pe ni do art. 
120. 

Zgodnie z art. 129 p.w.p. „Nie udziela si  praw ochronnych na oznaczenia, 

które: 1) nie mog  by  znakiem towarowym; 2) nie maj  dostatecznych znamion 

odró niaj cych. 2. Z zastrze eniem art. 130 nie maj  dostatecznych znamion odró -

niaj cych oznaczenia, które: 1) nie nadaj  si  do odró niania w obrocie towarów, dla 

których zosta y zg oszone; 2) sk adaj  si  wy cznie z elementów mog cych s u y  

w obrocie do wskazania w szczególno ci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jako ci, 

ilo ci, warto ci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sk adu, funkcji lub przydat-

no ci; 3) wesz y do j zyka potocznego lub s  zwyczajowo u ywane w uczciwych 

i utrwalonych praktykach handlowych”.

Przepis art. 130 p.w.p. stanowi, i : „Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne 

znamiona odró niaj ce, nale y uwzgl dni  wszystkie okoliczno ci zwi zane z ozna-

czaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podsta-

wie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie mo e nast pi  w szczególno ci, je eli przed dat  

zg oszenia znaku towarowego w Urz dzie Patentowym znak ten nabra , w nast p-

stwie jego u ywania, charakteru odró niaj cego w przeci tnych warunkach obrotu”. 

Wed ug art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, i : „Z wnioskiem o uniewa nienie 

prawa ochronnego nie mo na wyst pi  po up ywie pi ciu lat od udzielenia prawa 

ochronnego, je eli prawo to udzielone zosta o z naruszeniem przepisów art. 129, 

lecz znak w wyniku u ywania nabra  charakteru odró niaj cego”.

Przytoczone przepisy operuj  okre leniem „dostateczne znamiona odró nia-

j ce” oraz „charakter odró niaj cy”. S  to synonimy okre lenia „zdolno  odró nia-

j ca”, które nadal wyst puje w orzeczeniach Urz du Patentowego oraz s dów i s  

u ywane w literaturze dotycz cej prawa znaków towarowych. 
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Znak towarowy mo e charakteryzowa  si  samoistnym b d  nabytym charakte-
rem odró niaj cym. Charakter odró niaj cy znaku towarowego zarówno samoistny, 
jak i nabyty poprzez u ywanie wyra a si  w tym, e znak towarowy pozwala na iden-
tyÞ kacj  towaru lub us ugi, dla których stanowi oznaczenie indywidualizuj ce 
i przez to odró nia od towarów lub us ug pochodz cych z innych przedsi biorstw.13 

Ocena samoistnego charakteru odró niaj cego oznaczenia jest niezale na od 
jego u ywania. Dotyczy ona wy cznie tego, czy oznaczenie u yte w zwi zku z to-
warem mo e odró ni  ten towar od innych towarów. Chodzi jedynie o to, czy ze 
swojej istoty to oznaczenie, w kontek cie konkretnego towaru, w percepcji prze-
ci tnego nabywcy tych towarów, mo e odró ni  te towary na podstawie ich pocho-
dzenia z jednego i tego samego ród a. Ta zdolno  mo e by  o rozmaitym stopniu 
intensywno ci. W wietle dos ownego brzmienia art. 129 ustawy, znak towarowy 
powinien by  zarejestrowany, pod warunkiem spe nienia innych przes anek udzie-
lenia prawa, nawet je eli legitymuje si  tylko minimalnym stopniem charakteru 
odró niaj cego. Powstaje zatem potrzeba rozgraniczenia pomi dzy koniecznym 
minimum charakteru odró niaj cego a jego ca kowitym brakiem. Problem ten jest 
ju  z pewno ci  nieaktualny w odniesieniu do trójwymiarowych (przestrzennych) 
znaków towarowych. Trybuna  Sprawiedliwo ci stwierdza wprawdzie, i  kryteria 
oceny zdolno ci odró niaj cej tych znaków s  takie same jak wszystkich innych.14 
Jednocze nie akcentuje jednak okoliczno , i  „percepcja przeci tnego konsumenta 

nie jest koniecznie taka sama w przypadku znaku trójwymiarowego, sk adaj cego 

si  z opakowania towaru, jak w przypadku znaku s ownego albo graÞ cznego (…). 

W rzeczywisto ci, przeci tni konsumenci nie s  przyzwyczajeni domniemywa  po-

chodzenia towaru na podstawie formy ich opakowania (…) tote  ustalenie zdolno ci 

odró niaj cej mog oby si  okaza  trudniejsze w odniesieniu do znaku trójwymiaro-

wego ni  w odniesieniu do znaku s ownego lub graÞ cznego (…).”15 Dlatego „w od-

niesieniu do znaków trójwymiarowych sk adaj cych si  z opakowania towarów, 

które s  opakowywane w handlu z powodów zwi zanych z samym charakterem to-

waru, zdolno  odró niaj ca (…) musi by  okre lana w zwi zku z percepcj  na-

le ycie poinformowanego, uwa nego i racjonalnego przeci tnego konsumenta tych 

towarów. Taki znak powinien pozwoli  mu, bez przeprowadzania analizy lub porów-

nania i bez wykazywania szczególnej uwagi, na odró nienie danego towaru od to-

13 Wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, WindsurÞ ng Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH 

(WSC) p. Boots- und Segelzbehör Walter Huber, Franz Attenberger, wyrok w t um. E. Ca ka, w: R. Skubisz, 

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci 2003, poz. 119, pkt 46, wyrok TS z dnia 18 czerwca 

2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer Products Ltd., pkt 35; powo any wy ej wyrok TS 

z dnia 19 czerwca 2014 r., w po czonych sprawach C-217/12 i C-218/13 Oberbank i inn., pkt 38. 

14 Wyrok TS z dnia 8 kwietnia 2003 r., w sprawie C-53/01, C-54/01 i C-55/01 Linde AG (C-53/01), Winward Industries 

Inc. (C-54/01) i Rado Uhren AG (C-55/01), pkt 40 i 47, zob. tak e wyrok S du Pierwszej Instancji z 15.12.2005 r. 

w sprawie T-262/04 BIC S.A. p. OHIM, pkt 24 i powo ane tam orzecznictwo. 

15 Zob. wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 52, przek ad na j. 

polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa, Kraków 2006, poz. 25.
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warów innych przedsi biorstw.”16 Wynika z tego, i  trójwymiarowy znak towarowy 

charakteryzuje si  zdolno ci  odró niaj c  tylko wtedy, gdy „w sposób znacz cy 
odbiega od normy lub zwyczajów bran owych i w zwi zku z tym mo e pe ni  pod-
stawow  funkcj  wskazania na pochodzenie”.17 Nale y tak e zauwa y , e wed ug 

Trybuna u Sprawiedliwo ci „im bardziej kszta t, o którego rejestracj  wyst piono 
jest bli szy kszta towi towaru, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo, i  jest on po-
zbawiony charakteru odró niaj cego”.18 W przypadku p ynów, gazów, materia ów 

pi mienniczych oraz sypkich, które s  pozbawione okre lonej formy i postaci opa-

kowania jest jedyn  form  dostrzegan  przez konsumenta, któr  mo na przedstawi  

graÞ cznie. W takich przypadkach zastosowane opakowania nadaj  kszta t produk-
towi i dlatego powinno by  z nim uto samiane.19 Powy sze uwagi dotycz ce kszta tu 
towarów odnosz  si  zatem odpowiednio do opakowa  na wskazane produkty.

Znacznie bardziej z o ony jest problem s ownych graÞ cznych i kombinowa-
nych znaków towarowych. Jak si  wydaje, w orzecznictwie Trybuna u brak do-
t d wypowiedzi dotycz cej generalnej oceny minimalnego stopnia charakteru 
odró niaj cego tych znaków.20 Dlatego ta ocena powinna by  zarówno skierowana 
na okoliczno ci konkretnego stanu faktycznego. Mo na jednak zauwa y , i  wy-
roki Trybuna u Sprawiedliwo ci dotycz ce zdolno ci odró niaj cej takich znaków 
towarowych – wydane zarówno w trybie odwo awczym, jak i o charakterze preju-
dycjalnym – rozstrzygaj  w istocie zagadnienie minimalnego poziomu charakteru 
odró niaj cego. 

Znak towarowy legitymuje si  natomiast wtórn  zdolno ci  odró niaj c  wtedy, 
gdy u yty w zwi zku z towarem wprawdzie pocz tkowo nie przekazuje informacji 
o pochodzeniu towarów, ale pó niej, wskutek u ywania, najcz ciej intensywnego 
i w d u szym okresie na znacznym terytorium, przekazuje taki komunikat odbior-
com. Oznaczenie wskutek u ywania zmienia zatem swój wcze niejszy, pierwotny 
charakter i staje si  no nikiem informacji o pochodzeniu towarów. Innymi s owy, 
takie oznaczenie, od chwili uzyskania w a ciwo ci odró niania towarów wed ug ich 
pochodzenia komercyjnego, zachowuje si  na rynku jak znak towarowy, czyli jest 
znakiem towarowym. 

W przypadku obydwu wymienionych postaci zdolno ci odró niaj cej, inaczej 
ni  przy zdolno ci abstrakcyjnej, oznaczenie identyÞ kuje okre lony rodzaj towaru 
wymieniony w zg oszeniu znaku towarowego i tym samym odró nia od towarów 
innych przedsi biorstw. Ocena charakteru odró niaj cego zawsze odnosi si  do kon-

16 Zob. powo any wy ej wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 

53.

17 Zob. wyrok TS z dnia 12 stycznia 2006 r., w sprawie C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG 

p. OHIM, pkt 31 i powo ane tam orzecznictwo. 

18 Wyrok TS z dnia 7 pa dziernika 2004 r., w sprawie C-136/02P Mag Instrument p. OHIM, pkt 31, www.curia.eu-

ropa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

19 Zob. powo any wy ej wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07, Henkel, pkt 33. 

20 Zob. opinia rzecznika generalnego J. Colomera, w sprawie C-24/05 Storck, pkt 47, www.curia.europa.eu (data 

dost pu: 11.09.2015 r.).
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kretnego towaru. Towar zg oszony do rejestracji b d  ju  wymieniony w rejestrze 
znaków towarowych jest jasno okre lony. Dlatego ta zdolno  jest nazywana kon-
kretn  zdolno ci  odró niaj c  (zdolno  odró niaj ca in concreto). 

Uzyskanie charakteru odró niaj cego w nast pstwie u ywania zak ada legity-
mowanie si  przez oznaczenie zdolno ci  abstrakcyjn . Brak zdolno ci do odró -
niania dowolnego towaru wy cza per se mo liwo  nabycia wtórnej zdolno ci 
odró niaj cej.21 Je eli oznaczenie nie mo e w ogóle odró nia  jakichkolwiek towa-
rów, to nie mo e przecie  odró nia  tak e towarów wymienionych w zg oszeniu. 
Obydwie przes anki rejestracji znaku towarowego, abstrakcyjn  i konkretn  zdol-
no  odró niaj c , nale y ostro odró ni .

W ka dym przypadku charakter odró niaj cy znaku towarowego powinien by  
oceniany zarówno w stosunku do towarów (us ug), dla których wyst piono o reje-
stracj , jak i przy uwzgl dnieniu domniemanego sposobu jego postrzegania przez 
w a ciwych odbiorców.22 

W odniesieniu do okre lonej kategorii towarów oznaczenie mo e mie  charak-
ter opisowy, rodzajowy lub z innych powodów nie nadawa  si  do odró niania towa-
rów. To samo oznaczenie u yte w zwi zku z innymi towarami mo e by  uwa ane za 
fantazyjne i nadawa  si  do wype niania funkcji w a ciwej znakom towarowym. Tak 
wi c rodzaj towaru ma podstawowe znaczenie dla oceny charakteru odró niaj cego. 

Zasadnicze znaczenie dla oceny tego charakteru znaku towarowego ma pogl d 
przeci tnego odbiorcy towarów pod tym znakiem. Istotne jest bowiem odczytywanie 
tego oznaczenia przez modelowego nabywc  towarów pod znakiem, jako informacji 
o pochodzeniu towarów z jednego i tego samego ród a (pojedyncze przedsi bior-
stwo lub zwi zek przedsi biorstw). W celu ustalenia pogl du przeci tnego odbiorcy 
nale y dokona  nast puj cych czynno ci. Najpierw zakre li  kr g nabywców tych 
towarów maj c na uwadze, e do tego kr gu nale  nie tylko aktualni, ale równie  
potencjalni nabywcy towarów pod tym znakiem. Nast pnie typowe cechy tych osób 
ustala si  wzorzec osoby dobrze poinformowanej, wystarczaj co uwa nej i racjonal-
nej. Charakter towaru ma zasadnicze znaczenie dla rekonstrukcji cech przeci tnego 
odbiorcy.23 Jak ju  wy ej wskazano, takie normatywne uj cie przeci tnego odbiorcy 
jest podstaw  oceny zarówno samoistnego charakteru odró niaj cego, jak i uzyska-
nia charakteru odró niaj cego przez znak towarowy w nast pstwie jego u ywania. 

Przy ocenie charakteru odró niaj cego istotne znaczenie maj  wewn trzne ce-
chy znaku, w szczególno ci, czy zawiera on elementy opisowe dotycz ce cech to-
warów zg oszonych towarów. Sk adnik opisowy nie dyskwaliÞ kuje bowiem znaku 

21 Zob. wyrok TS z dnia 14 wrze nia 2010 r., w sprawie C-48/09P, Lego Juris A/S p. OHIM, pkt 40, www.curia.eu-

ropa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

22 Zob. zamiast wielu, powo ane wy ej wyroki TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, pkt 59 

z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-25/05 P Storck p. OHIM, pkt 25, z dnia 25 pa dziernika 2007 r., zob. tak e 

wyrok w sprawie C-238/06 P Develey p. OHIM, pkt 79, z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11P Chocoladen-

fabriken Lindt & Sprüngli AG p. OHIM, pkt 41, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

23 Zob. np. wyrok UE z dnia 25 wrze nia 2014 r., w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 17. 
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towarowego, je eli jako ca o  nadaje si  do odró niania towarów. Je eli jednak 
sk ada si  wy cznie z oznacze  lub wskazówek opisowych lub z innych powodów 
pozbawionych zdolno ci odró niaj cej w stosunku do zg oszonych towarów, to nie 
powinien by  zarejestrowany.24 

Od zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego nale y odró ni  jego rozpozna-
walno  w obrocie jako odr bn  kategori  poj ciow . Obejmuje ona cznie dwie 
w a ciwo ci znaku. Po pierwsze, zdolno  (zdatno ) oznaczenia do odró niania 
konkretnych towarów na rynku wed ug ich komercyjnego pochodzenia. Ta zdolno  
do odró niania wynika ze struktury (istoty) znaku i jego zwi zku z konkretnym to-
warem (us ug ). Te cechy oznaczenia oraz szczególnie cechy towaru przes dzaj , 
i  charakteryzuje ono pierwotn  zdolno  odró niaj c . Nie mo na wykluczy , i  
to oznaczenie u yte w zwi zku z innym towarem b dzie pe ni  funkcje opisowe. 
Po drugie, znajomo  znaku w ród odbiorców towarów pod tym znakiem.25 Jest 
ona wynikiem skali i czasu obecno ci towarów na rynku oraz zakresu i form ich 
reklamy. Znak towarowy mo e naby  wysok  rozpoznawalno , tak e wtedy, gdy 
nie mia  pierwotnej zdolno ci odró niaj cej. Jednak e istnienie samoistnego cha-
rakteru odró niaj cego niew tpliwie pozwala na szybkie uzyskanie znajomo ci 
znaku towarowego w obrocie. Drugi sk adnik rozpoznawalno ci znaku towaro-
wego, jego znajomo , ma znaczenie podstawowe w praktyce. Dlatego rozpozna-
walno  jest niekiedy uto samiana ze znajomo ci  znaku towarowego w obrocie. 
W przypadku znaków pozbawionych samoistnego charakteru odró niaj cego znajo-
mo  (rozpoznawalno ) znaku towarowego jest równoznaczna z wtórn  zdolno ci  
odró niaj c . 

Rozpoznawalno  znaku towarowego jest kluczow  przes ank  w toku ustala-
nia, czy osoba trzecia, poprzez u ywanie tego oznaczenia bez zgody uprawnionego, 
wkracza w zakres prawa ochronnego, a tym samym narusza to prawo.26 Pomini cie 
rozpoznawalno ci znaku towarowego w procesie o naruszenie prawa ochronnego 
mo e prowadzi  do wydania nieprawid owego wyroku s du.

3. Przes anki nabycia charakteru odró niaj cego 
poprzez u ywanie znaku towarowego

Przepis art. 130 przes dza, i  oznaczenie pozbawione pierwotnie charakteru 
odró niaj cego mo e go naby  poprzez u ywanie w obrocie. Kluczowe znaczenie 
ma zatem okre lenie warunków, których realizacja warunkuje uzyskanie charakteru 

24 Zob. wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-

-Merkenbureau, pkt 104, przek ad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa, poz. 

10, wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie BV przeciwko Beneluks-Merkenbu-

reau, przek ad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa, op. cit., poz. 24.

25 Zob. szerzej R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo w asno ci przemys owej, t. 14b, Warszawa 

2012, s. 702-703. 

26 Zob. Ibidem, s. 1066.
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odró niaj cego takich znaków towarowych. Analiza przepisów p.w.p. nie udziela 
jednak jasnej odpowiedzi w kwestii tych przes anek. Dlatego konieczne jest ich usta-
lenie przede wszystkim na drodze wyk adni funkcjonalnej przy wykorzystaniu sta-
nowiska wyra onego w judykaturze i pi miennictwie.27 

Odwo anie si  do wyk adni funkcjonalnej pozwala okre li  jako pierwszy waru-
nek istnienie oznaczenia o cechach okre lonych w art. 120 powo anej ustawy. Skoro 
bowiem znak towarowy ma identyÞ kowa  towary na rynku, wed ug ich pochodzenia 
komercyjnego, to nie ulega w tpliwo ci, i  musi by  postrzegany, co najmniej poj -
ciowo, jako odr bny byt w stosunku do towaru (opakowania) i innych danych doty-
cz cych tego towaru. Musi by  równie  graÞ cznie przedstawialny i mie  zdolno  
do wyró niania w obrocie towaru. Tak wi c, pierwsz  przes ank  nabycia zdolno ci 
odró niaj cej poprzez u ywanie jest istnienie oznaczenia (znaku) zdeÞ niowanego 
w art. 120 p.w.p.

Drug  przes ank  jest u ywanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego. 
Jest to wymóg u ywania oznaczenia w celu odró niania towarów jednego przedsi -
biorstwa od towarów innych przedsi biorstw na podstawie kryterium ich pochodze-
nia.28 Równie  w tym przypadku nale y mie  na uwadze funkcje wykonywane przez 
oznaczenie w obrocie gospodarczym. Oznaczenie mo e bowiem by  u ywane na to-
warze, jego opakowaniu, itd. w rozmaitych celach (np. jako cena, okre lenie okresu 
przydatno ci, dekoracja). Tylko jedn  z wielu mo liwych sposobów u ycia oznacze-
nia mo e by  jego u ywanie w celu zidentyÞ kowania towaru na rynku i przez to od-
ró nienie od towarów innych przedsi biorstw. Nie ma przy tym znaczenia intencja 
przedsi biorcy towarzysz ca u ywaniu oznaczenia. Podstawowe znaczenie prze-
s dzaj ce charakter u ywania ma bowiem pogl d nabywców tych towarów. Je eli 
rozpoznaj  oni to oznaczenie w nast pstwie jego u ywania, jako no nik informacji 
o pochodzeniu towaru, to jest to u ycie w charakterze znaku towarowego. Natomiast 
w sytuacji, gdy to oznaczenie jest przez nich uwa ane za okre lenie produktu (jako 
nazwa) lub jego w a ciwo ci, b d  nie ma ono jakiegokolwiek czytelnego przekazu 
dotycz cego towaru, to nie mo na mówi , i  jest u ywane jako znak towarowy.29 

27 Zob. w najnowszej literaturze zwi z e przedstawienie przes anek nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej M. Ma-

zurek, E. Pijewska, Ocena zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego (wybrane problemy), (w:) Materialno-

prawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem obrotu takimi 

dobrami, „Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkó  wy szych” Cedzyna 15-19.09.2014 r., 

Zeszyt 39, s.121-124. 

28 Zob. powo any wy ej wyrok TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer 

Products Ltd., pkt 64, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Société des produits Nestlé SA p. Mars 

UK Ltd., pkt 26, wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05, Storck p. OHIM, pkt 67; w literaturze kra-

jowej zamiast wielu U. Promi ska, (w:) A. Nowicka, E. Nowi ska, U. Promi ska, Prawo w asno ci przemys o-

wej, Warszawa 2005, s. 215; K. Szczepanowska-Koz owska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo w asno ci 

przemys owej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 599; E. Wojcieszko-G uszko, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo 

w asno ci przemys owej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 459; P. Kosta ski, . elechowski, Prawo w asno ci prze-

mys owej, s. 306.

29 Wed ug Naczelnego S du Administracyjnego (wyrok z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02) „samo wieloletnie 

u ywanie okre lonego znaku przez przedsi biorc  nie wystarcza, by znak naby  wtórn  zdolno  odró niania”, 

„Monitor Prawniczy” 2003, nr 1, s. 5. Podobnie równie  powo any wy ej wyrok S du UE z dnia 25 wrze nia 

2014 r. w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 56 i powo ane tam orzecznictwo. 
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Wskazana przes anka jest zrealizowana, je eli znak towarowych jest u ywany 
dla towarów zg oszonych do rejestracji. Dlatego nie mo na skutecznie wykazywa  
nabycia zdolno ci odró niaj cej poprzez u ywanie zarówno odmiany zg oszonego 
znaku towarowego, jak i takiego samego znaku dla innych towarów, chocia by na-
wet podobnych.30 

Znak towarowy mo e naby  charakter odró niaj cy jedynie w przypadkach 
okre lonych w art. 129 ust. 2 pkt 1-3. Taka wyk adnia pozwala zachowa  zgodno  
tej regulacji z dyrektyw . Wykluczone jest natomiast przezwyci enie w drodze 
u ywania przeszkody rejestracji ustanowionej w art. 129 ust. 1 pkt 1, w my l którego 
nie udziela si  praw ochronnych na oznaczenia, które nie mog  by  znakami towaro-
wymi. Chodzi o oznaczenia nie spe niaj ce warunków wymaganych do kwaliÞ kacji 
jako znaku towarowego (art. 120 p.w.p.). 

Przepis art. 131 p.w.p. wy cza od rejestracji konkretnie wymienione kategorie 
oznacze . ci lej bior c, te oznaczenia mog  spe nia  warunki znaku towarowego 
zdeÞ niowane w art. 120 ustawy. Jednak e art. 131 wy cza wymienione oznacze-
nia od rejestracji jako znaki towarowe.31 Lege non distiguente nie ma mo liwo ci 
ich rejestracji jako znaków towarowych. Nie ma zatem znaczenia, czy one uzyska y 
charakter odró niaj cy poprzez u ywanie, co wyj tkowo mo e jednak zdarzy  si  
w praktyce. To wy czenie jest istotne równie  w kontek cie art. 165 ust. 1 pkt 2 
p.w.p., który odnosi si  wy cznie do oznacze  wymienionych w art. 129 ustawy.32 
Dlatego art. 165 ust. 1 pkt 2 expressis verbis nie mo e by  stosowany do oznacze  
wymienionych w art. 131.

U ywanie oznaczenia niezb dne do nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej 
musi odbywa  si  na terytorium Polski. Nie jest oczywi cie wymagane równie in-
tensywne u ywanie oznaczenia w ka dym regionie. Nie wystarczy natomiast co do 
zasady u ywanie w innym pa stwie. W szczególno ci zg aszaj cy nie mo e powo a  
si  skutecznie na art. 6 C Konwencji paryskiej w celu uwzgl dnienia sytuacji na in-
nych rynkach. Dotyczy to tak e znaków zg oszonych w trybie mi dzynarodowej re-
jestracji. Nie mo na jednak wykluczy , i  w dobie Internetu, telewizji satelitarnej 
i kablowej u ywanie transgraniczne mo e mie  pewne znaczenie, chocia  b dzie 
to jednak marginalne znaczenie. W ka dym przypadku wymagane jest bowiem u y-
wanie oznaczenia na terytorium Polski.33

Nie ma tak e znaczenia praktyka zagranicznych urz dów patentowych potwier-
dzaj cych zdolno  odró niaj c  tego znaku towarowego. Istotna jest bowiem ocena 

30 Zob. tak The Manual concerning proceedings before the OfÞ ce, Part B, s. 40. 

31 Zob. R. Skubisz, Funkcjonalno  techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym 

i prawie polskim, (w:) K. Szczepanowska-Koz owska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Ksi ga jubileuszowa de-

dykowana Profesorowi Janowi B eszy skiemu, Warszawa 2013, s. 477 i n. Zob. tak e . elechowski, Zdolno  

odró niaj ca znaku towarowego – przegl d orzecznictwa S du Najwy szego i Naczelnego S du Administracyj-

nego z lat 2000-2004, „Glosa” 2005, nr 3, s. 93.

32 Zob. ni ej uwagi w pkt VI.

33 Zob. wyrok TS z dnia 7 wrze nia 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV p. Benelux-Merkenbu-

reau, pkt 23. 
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charakteru odró niaj cego tego znaku towarowego w wietle domniemanej percep-
cji nabywców towarów pod tym znakiem na terytorium Polski.34 

Charakter odró niaj cy mo e by  uzyskany w szczególno ci podczas zwy-
k ego zapoznawania si  danego kr gu odbiorców ze znakiem.35 Przy ocenie, czy 
znak towarowy uzyska  charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania bierze si  
pod uwag  wszystkie sytuacje, w których odbiorcy towarów wchodz  w kontakt ze 
znakiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o chwil  podejmowania decyzji o zakupie 
i jej wykorzystaniu, ale równie  mo e to by  moment zapoznania si  z reklam  lub 
chwil  konsumpcji towaru.36 Kluczowe znaczenie ma jednak moment podejmowa-
nia przez nabywc  decyzji o zakupie towaru. W tej bowiem chwili jest faktycznie 
urzeczywistniana najwa niejsza zasada gospodarki rynkowej, jak  jest konkuren-
cja przedsi biorców. Nabywca wybieraj c (kupuj c) bowiem konkretny towar pod 
znakiem faktycznie wyró nia ten produkt w ród wielu legitymuj cych si  innym 
pochodzeniem. 

Powstanie znajomo ci oznaczenia w obrocie, jego upowszechnienie, cho by 
nawet bardzo szerokie, nie mo e by  jednak uwa ane w ka dym przypadku za re-
alizacj  przes anki u ywania w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie mo e 
bowiem by  znane jako nazwa produktu (us ugi) lub jako okre lenie jednej z wielu 
cech towarów (np. wskazanie na pochodzenie produktu z okre lonego obszaru geo-
graÞ cznego). Dlatego przyk adowo skutkiem intensywnej reklamy mo e by  jedy-
nie upowszechnianie okre lonego oznaczenia jako informacji o pewnej w a ciwo ci 
towaru (np. o jego pochodzeniu geograÞ cznym, o jego zastosowaniu, sk adzie). 
Tak wi c, uto samianie znajomo ci okre lonego oznaczenia u ywanego w zwi zku 
z towarem w ród jego odbiorców z u ywaniem jako znaku towarowego jest zasad-
niczym b dem metodologicznym. Skutkiem braku w a ciwego rozró nienia po-
mi dzy znajomo ci  oznaczenia jako okre lenia rodzajowego lub opisowego a jego 
postrzeganiem jako znaku towarowego jest udzielanie albo utrzymywanie w spo-
sób bezzasadny prawa ochronnego na takie oznaczenia. Mo e to prowadzi  tak e 
do b dnej kwaliÞ kacji zachowania pozwanego jako naruszaj cego prawo ochronne 
na znak towarowy. 

Znak towarowy mo e naby  charakter odró niaj cy jako ca o . Mo e jednak 
naby  taki charakter, tak e w razie jego u ywania jako cz  innego, zarejestro-
wanego znaku towarowego lub u ywanie go jako odr bnego oznaczenia w po -
czeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.37 Nie jest bowiem bezwzgl dnie 
konieczne, aby znak towarowy by  u ywany samodzielnie. S  to jednak, jak poka-

34 Zob. odpowiednio wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07 Henkel, pkt 65, (w:) R. Skubisz (red.), 

W asno  przemys owa…, op. cit., poz. 25.

35 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-244/03, Libertel, pkt 67, (w:) R. Skubisz (red.), 

W asno  przemys owa…, op. cit., poz. 18. 

36 Zob. powo any wy ej wyrok TS z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05P August Storck, pkt 70 i 71.

37 Zob. powo any wy ej wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestle, pkt 27 i 30; wyrok TS z dnia 9 marca 

2007 w sprawie C-245/06P Saiwa Spa p. OHIM, pkt 43, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).
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zuje praktyka, przypadki wyj tkowe. Oczywi cie musz  wtedy by  spe nione, w od-
niesieniu do tego znaku, wszystkie wy ej wymienione warunki. Przeci tny odbiorca 
powinien bowiem tak e w tym przypadku odró ni  dane oznaczenie jako odr bne 
od towaru (opakowania) i innych oznacze  na towarze (opakowaniu) oraz postrze-
ga  je jako wy czn  wskazówk  o pochodzeniu komercyjnym konkretnego towaru. 

4. Miarodajna data nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej 

Przepis art. 130 p.w.p. expressis verbis okre la dat  zg oszenia znaku w Urz dzie 
Patentowym jako dat  w a ciw  dla ustalenia zdolno ci odró niaj cej. Maj c jednak 
na uwadze art. 123 ustawy nale y tak e uwzgl dni  dat  zg oszenia znaku towa-
rowego w zagranicznym urz dzie patentowym pa stwa cz onkowskiego konwencji 
paryskiej (pierwsze stwo konwencyjne) lub zg oszenia, wystawienia na mi dzy-
narodowej wystawie (pierwsze stwo z wystawienia). W tych dwóch przypadkach, 
w praktyce raczej niezbyt cz stych, data pierwsze stwa b dzie wcze niejsza ni  data 
zg oszenia znaku towarowego w Urz dzie Patentowym. Poniewa  data zg oszenia 
w Urz dzie Patentowym równie  konstytuuje pierwsze stwo (pierwsze stwo zwy-
k e), to ci le bior c podstaw  oceny, zgodnie z powo anymi przepisami, jest data 
pierwsze stwa znaku towarowego. Skoro jednak przepis art. 130 odnosi ocen  do-
statecznych znamion odró niaj cych literalnie do daty zg oszenia, to poni ej, z za-
strze eniem regulacji art. 123, równie  jest u ywane to okre lenie. Prawid owo 
nale a oby jednak mówi  o dacie pierwsze stwa jako dacie, która ustala podstaw  
oceny zdolno ci odró niaj cej.38 Ta data bowiem w prawie polskim wyznacza kry-
terium w a ciwe do okre lenia zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego. Dotyczy 
to zarówno post powania o udzieleniu prawa ochronnego, jak i uniewa nienia tego 
prawa (art. 164 w zw. z art. 130). Jest to data, w której zg oszony do rejestracji znak 
towarowy powinien najpó niej legitymowa  si  charakterem odró niaj cym. 

W wietle literalnej wyk adni tego przepisu nabycie przez oznaczenie zdolno-
ci odró niaj cej po dacie zg oszenia, nie mo e uzasadnia  udzielenia przez Urz d 

Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy. Przy zastosowaniu dos ownej in-
terpretacji tego przepisu nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie naby o charakter 
odró niaj cy bezpo rednio po zg oszeniu (w toku post powania o udzielenie prawa 
ochronnego), czy te  ju  po udzieleniu prawa ochronnego. Brak dostatecznych 
znamion odró niaj cych, najpó niej w dacie zg oszenia, jako bezwzgl dna prze-
szkoda rejestracji, stanowi podstaw  uniewa nienia prawa ochronnego, cho by znak 
w okresie pó niejszym, wskutek u ywania naby  takie cechy. 

38 Takie stanowisko reprezentuje równie  Trybuna  Sprawiedliwo ci na tle art. 7 ust. 3 rozporz dzenia nr 207/2009, 

zob. np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie C-332/09 P Frosch Turistik GmbH p. OHIM, pkt 39 i n; www.

curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).
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Wyja nienia wymaga u ycie okre lenie „w szczególno ci” w art. 130 ustawy. 

To okre lenie nie mo e by  uwa ane za dozwolenie ustawodawcy na przesuwanie 

daty stanowi cej podstaw  oceny zdolno ci odró niaj cej (np. do daty rejestracji). 

Ustawodawca w ten sposób wyrazi  bowiem swoj  wol  oceny charakteru odró nia-

j cego na dat  zg oszenia, ale jednocze nie zaznaczy  odst pstwa od tej podstawo-

wej zasady, które to odst pstwo w bardzo w skim zakresie jest zrealizowane jedynie 

w art. 165 ust. 1 pkt ustawy.39 

W wietle powy szego, data zg oszenia ma bezwzgl dnie podstawowe znacze-

nie dla okre lenia ka dej zdolno ci odró niaj cej, w tym nabycia charakteru odró -

niaj cego poprzez u ywanie oznaczenia w obrocie gospodarczym.40 Dlatego w razie 

zg oszenia znaku, który nie ma zdolno ci odró niaj cej w tej dacie, Urz d Patentowy 

powinien wyda  decyzj  o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zg oszony 

znak towarowy. Równie  w sytuacji, gdy znak zosta  zarejestrowany, to w post po-

waniu o uniewa nienie prawa ochronnego ocena charakteru odró niaj cego znaku 

towarowego nast puje tak e na dzie  zg oszenia znaku w Urz dzie Patentowym. 

Powy sza wyk adnia art. 130 zapewnia spójno  systemu bezwzgl dnych 

i wzgl dnych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie znaków towarowych, po-

niewa  data zg oszenia znaku towarowego okre la jego pierwsze stwo i rozstrzyga 

kolizj  z innymi znakami.41 Nie mo na bowiem przeoczy , i  prawo jest udzielone 

po pewnym czasie od daty zg oszenia, ale ze skutkiem od daty zg oszenia. Ta inter-

pretacja art. 130 uniemo liwia zg aszaj cemu wykorzystanie czasu post powania 

rejestracyjnego w celu udowodnienia, i  jego znak uzyska  charakter odró niaj cy 

po zg oszeniu do rejestracji. Odmienna wyk adnia prowadzi aby do uprzywilejowa-

nia zg aszaj cych znaki towarowe pozbawione zdolno ci odró niaj cej, które po jej 

uzyskaniu w okresie pó niejszym mog yby legitymowa  si  wcze niejszym pierw-

sze stwem w stosunku do znaków towarowych, wyposa onych w dacie zg oszenia 

(pierwsze stwa) zdolno ci  odró niaj c .42

Je eli znak towarowy jest zarejestrowany, a nie ma charakteru odró niaj cego, 

osoby trzecie mog  wyst pi  do Urz du Patentowego ze sprzeciwem wobec rejestra-

cji znaku towarowego, ewentualnie z wnioskiem o uniewa nienie prawa ochronnego. 

Taki charakter mo e jednak naby  równie  znak towarowy po dacie zg oszenia, jak 

równie  po dacie rejestracji (art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy).43 W tym przypadku, jak 

39 Zob. ni ej pkt VI.

40 Zob. tak e K. Szczepanowska-Koz owska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo w asno ci przemys owej, 

s. 599; P. Kosta ski, . elechowski, Prawo w asno ci przemys owej, op. cit., s. 306; U. Promi ska, (w:) E. No-

wi ska, U. Promi ska, M. du Vall, Prawo w asno ci przemys owej, Warszawa 2014, s. 426; odmiennie W. W o-

darczyk, Zdolno  odró niaj ca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 232-233 i M. Andrzejewski, (w:) P. Kosta ski 

(red.), Prawo w asno ci przemys owej, Komentarz, Warszawa 2014, s. 814.

41 Tak Trybuna  Sprawiedliwo ci, na tle art. 7 ust. 3 rozporz dzenia nr 207/2009, w wyroku z dnia 11 czerwca 

2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagination Technologies Ltd pko OHIM, pkt 51, www.curia.europa.eu (data do-

st pu: 11.09.2015 r.). Ta teza by a nast pnie wielokrotnie powtarzana przez Trybuna . 

42 Zob. powo any wy ej wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagina-

tion Technologies Ltd pko OHIM, pkt 52.

43 Zob. w kwestii znaczenia art. 165 ust. 1 pkt 2 uwagi w pkt VI poni ej. 
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zdaje si  wynika  z tego przepisu, data zg oszenia (pierwsze stwa) nie stanowi pod-
stawy oceny zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego. Jednak e norma art. 165 
ust. 1 pkt 2 ma charakter wyj tkowy, poniewa  zawiera odst pstwo od ustawowych 
warunków wymaganych dla uzyskania prawa (art. 164 zw. z art. 130). Charakter wy-
j tkowy normy art. 165 ust. 1 pkt 2 ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji tego 
przepisu. Przepis ten powinien by  przedmiotem cis ej wyk adni. 

5. Dowody nabycia zdolno ci odró niaj cej poprzez u ywanie; 
ci ar dowodu

Zg aszaj cy znak towarowy mo e wykaza  nabycie wtórnej zdolno ci odró -
niaj cej znaku towarowego poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów. Do-
wody te powinien zg aszaj cy zaoferowa  w post powaniu zg oszeniowym, je eli 
Urz d Patentowy zakwestionuje istnienie samoistnego charakteru odró niaj cego 
znaku towarowego w dacie zg oszenia. W toku post powania o uniewa nienie prawa 
ochronnego na znak towarowy Uprawniony ma równie  mo liwo  przedstawienia 
takich dowodów. Chodzi o te wszystkie przypadki, gdy w toku post powania o unie-
wa nienie prawa ochronnego wnioskodawca powo uje si  na brak charakteru odró -
niaj cego w dacie zg oszenia znaku towarowego do Urz du Patentowego. 

W ka dej z tych dwóch sytuacji, zg aszaj cy znak towarowy w toku post po-
wania o udzielenie prawa, b d  uprawniony z tytu u rejestracji znaku, w toku po-
st powania o uniewa nienie, w celu wykazania charakteru odró niaj cego poprzez 
u ywanie mo e przedstawi , w gruncie rzeczy, takie same dowody. Przepisy prawa 
nie ró nicuj  bowiem rodków dowodowych w zale no ci od post powania, w któ-
rym powsta  problem wykazania charakteru odró niaj cego nabytego poprzez u y-
wanie znaku. Dlatego podstawowe znaczenie praktyczne ma ustalenie dowodów, 
jakie mog  by  przedstawione w celu wykazania tej zdolno ci i ich ocena. ci le 
bior c, zagadnienia dowodów jako materia proceduralna, zgodnie z zasad  auto-
nomii proceduralnej obowi zuj cej w prawie unijnym, podlega prawu krajowemu, 
chyba e Trybuna  Sprawiedliwo ci w konkretnej kwestii zaj  stanowisko w trybie 
prejudycjalnym. Taki przypadek dotyczy dowodów na uzyskanie wtórnej zdolno ci 
odró niaj cej poprzez u ywanie znaku towarowego. 

Trybuna  Sprawiedliwo ci w wyroku w sprawie Chiemsee wyrazi  nast puj cy 
pogl d w kwestii okoliczno ci odnosz cych si  do nabycia charakteru odró niaj -
cego poprzez u ywanie oznaczenia. Wed ug Trybuna u w celu ustalenia, czy znak 
towarowy uzyska  charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania, w a ciwy organ 
musi dokona  ca o ciowej oceny dowodów mog cych wykaza , e znak towarowy 
sta  si  zdolny do identyÞ kowania danego towaru jako pochodz cego z okre lonego 
przedsi biorstwa a zatem do odró niania tego towaru od towarów innych przedsi -
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biorstw.44 I dalej Trybuna  podnosi, i  nale y uwzgl dni  takie okoliczno ci, które 
wskazuj  na „udzia  znaku w rynku; intensywno , zasi g geograÞ czny i d ugotrwa-

o  u ywania znaku; kwot  zainwestowana przez przedsi biorstwo w promocj  

znaku; odsetek osób danej kategorii, które, ze wzgl du na znak, identyÞ kuj  towary 

jako pochodz ce z konkretnego przedsi biorstwa; a tak e o wiadczenia stosow-

nych izb handlowo-przemys owych oraz innych stowarzysze  handlowych i zawo-

dowych”.45 Trybuna  zaakcentowa  zatem dyrektyw  ca o ciowej oceny dowodów 

i wymieni  rozmaite fakty (np. udzia  w rynku, wydatki na reklam ) tak e rodki 

dowodowe (np. o wiadczenia izb handlowych). Jak wynika ze stanowiska Trybu-

na u powy sze wyliczenie okoliczno ci (faktów) istotnych w toku oceny nabycia 

wtórnej zdolno ci odró niaj cej ma charakter jedynie przyk adowy. Nie jest zatem 

wykluczone uwzgl dnienie tak e innych okoliczno ci. Wszystkie one powinny by  

wykazane w toku post powania za pomoc  przedstawionych dowodów. rodkami 

dowodowym mog  by  katalogi, ulotki reklamowe, gazetki, plakaty, tablice rekla-

mowe, no niki reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, a tak e raporty in-

stytutów zajmuj cych si  badaniem sytuacji na rynku, o wiadczenia stowarzysze  

zawodowych, wyniki bada  sonda owych opinii konsumentów, dane sprzeda owe, 

informacje o nak adach reklamowych, o wiadczenia poszczególnych osób itp. Do-

wodem mo e by  zatem ka dy rodek, który wskazuje na u ywanie i rozpoznawa-

nie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie przez znacz c  cz  nabywców 

tych towarów. W toku post powania s  równie  niekiedy przez stron  przedstawiane 

opinie prawników, socjologów, psychologów, a nawet odpowiednich instytucji na-

ukowo-badawczych. Ich warto  dowodowa jest bardzo ograniczona. Wydaje si , i  

nale y je traktowa  raczej za stanowisko strony.

rodki dowodowe, przydatne w toku wykazywania wtórnej zdolno ci odró -

niaj cej, nie s  jednak równowa ne wobec siebie. Orzecznictwo s dów unijnych 

wyró nia bowiem w ród tych dowodów dwie kategorie: bezpo rednie i po rednie 

(wtórne). Bezpo rednim dowodem o charakterze empirycznym s  wyniki badania 

opinii publicznej oraz opinie bran owych stowarzysze  i izb handlowo-przemys o-

wych. Do po rednich nale  informacje o wysoko ci udzia u w rynku, nak adach 

na reklam  itd. S  to dane, które pozwalaj  na ustalenie zakresu, czasu oraz inten-

sywno ci u ywania znaku towarowego. 

Istotne znaczenie w praktyce ma ocena wszystkich dowodów przedstawia-

nych w celu wykazania nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej. S dy unijne wy-

pracowa y ju  szereg konkretnych zasad dotycz cych tej oceny.46 Przede wszystkim 

44 Zob. wy ej powo any wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, WindsurÞ ng Chiemsee, pkt 49.

45 Zob. wy ej powo any wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, WindsurÞ ng Chiemsee, pkt 51.

46 W kwestii dowodów zamiast wielu powo any wy ej wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawach po czonych 

C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank 

(C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 41-49, wyrok 

S du UE z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie T-25/11, Germans Boada p. OHIM, pkt 72-90 i przytoczone tam 

orzecznictwo. 
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uzyskania charakteru odró niaj cego nie mog  deÞ nitywnie dowodzi  ogólne i abs-
trakcyjne dane, takie jak udzia y procentowe w rynku.47 Okre lony odsetek osób 
dotycz cy poziomu rozpoznawalno ci znaku.48 Takie dane nie przes dzaj  bowiem 
deÞ nitywnie, e kr g odbiorców tych towarów postrzega oznaczenie jako wska-
zówk  o ich pochodzeniu komercyjnym. Takie informacje mog  bowiem dowodzi  
jedynie faktu odczytania przez potencjalnych nabywców oznaczenia jako infor-
macji o w a ciwo ci towaru (produktu). To samo dotyczy odpowiednio wielko ci 
sprzeda y towarów, jak równie  nak adów na ich reklam .49 Przedstawiane dowody 
powinny dotyczy  okresu najpó niej na dzie  zg oszenia (pierwsze stwa) znaku to-
warowego do Urz du Patentowego. Odwo anie si  do okoliczno ci pó niejszych, co 
do zasady, nie mo e by  zaakceptowane w wietle regulacji pó niejszych. Wyj tek 
dotyczy sytuacji, gdy takie dowody pozwalaj  na ustalenie sytuacji na dzie  zg osze-
nia znaku towarowego.50 

Szczególnej oceny wymagaj  wyniki bada  opinii publicznej. Trybuna  Spra-
wiedliwo ci wyra a dla nich aprobat  jednak z du  ostro no ci .51 W bardzo wielu 
pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej badania sonda owe nie odgrywaj  ja-
kiejkolwiek roli lub s  oceniane bardzo sceptycznie. Faktycznie najwi ksze znacze-
nie maj  jedynie w praktyce s dów niemieckich.52 Co si  tyczy polskiej praktyki 

47 Zob. zamiast wielu powo any wy ej wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 WindsurÞ ng Chiemsee, 

pkt 52.

48 Zob. powo any wy ej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach po czonych C-217/12 i 218/13 Ober-

bank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Con-

sumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 48 i 49, www.curia.europa.eu (data dost pu: 

11.09.2015 r.).

49 Zob. wyrok S du z dnia 6 lipca 2011 r., w sprawie T-318/09 Audi AG, Volkswagen AG p. OHIM, pkt 64 i 65 oraz 

cytowane tam orzecznictwo. Ilustracj  tego stanowiska zawar  S d UE w wyroku z dnia 29 wrze nia 2010 r. 

w sprawie T-378/07 CNH Global NV p. OHIM, w którym stwierdzi , co nast puje: „Co si  tyczy w drugiej kolejno ci 

wielko ci sprzeda y i materia u reklamowego, nale y wyja ni  e zgodnie z orzecznictwem s  to dowody wtórne, 

które ewentualnie mog  stanowi  poparcie dla bezpo rednich dowodów uzyskania charakteru odró niaj cego 

w nast pstwie u ywania, takich jak dowody wynikaj ce ze wspomnianych o wiadcze . Wielko  sprzeda y i ma-

teria  reklamowy jako takie nie wskazuj  bowiem na to, e kr g odbiorców, do którego skierowane s  rozpatry-

wane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgl du, je eli chodzi 

o pa stwa cz onkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono adnych innych dowodów, samo wskaza-

nie na wielko  sprzeda y i materia  reklamowy nie mo e dowodzi  uzyskania charakteru odró niaj cego w na-

st pstwie u ywania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 41)”, pkt 54, www.

curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

50 Zob. wyrok TS z 19.06.2014 r. w sprawach po czonych C-217/13 i C-218/13 Oberbank AG (C-217/13), Banco 

Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13), Santander Consumerbank AG p. Deutscher 

Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 60 i powo ane tam orzecznictwo, www.curia.europa.eu (data dost pu: ...).

51 Zob. powo any wy ej wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 WindsurÞ ng Chiemsee, w którym Trybuna  

stwierdzi  „je eli chodzi o metod , która ma by  u yta do oceny zdolno ci odró niaj cej znaku, w zwi zku z któ-

rym wnosi si  o rejestracj , prawo wspólnotowe nie zabrania w a ciwemu organowi, który napotyka szczególne 

trudno ci w tym wzgl dzie (podkre lenie autora), odwo anie si  do sonda u opinii publicznej, jako wytycznych 

dla wydania przeze  wyroku”, pkt 53. To bardzo ostro ne stanowisko w kwestii znaczenia bada  sonda owych 

potwierdzi  Trybuna  w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach C-217/13 i C-218/13 Oberbank i inni. We-

d ug Trybuna u „nawet gdy wyniki badania opinii mog  (podkre lenie autora) stanowi  cz  elementów po-

zwalaj cych na ocen , czy taki znak towarowy uzyska  charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania, wynik 

takich bada  opinii nie mo e stanowi  jedynego (podkre lenie autora) determinuj cego elementu pozwalaj cego 

na wniosek co do istnienia charakteru odró niaj cego uzyskanego w nast pstwie u ywania” pkt 48.

52 Zob. w tej sprawie A. v. Mühlendal, Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH Anmerkungen zu 

EuGH, Urt. V. 19.6.2014 – C-217/13 – Oberbank na/DSGV, GRUR, 2014, Nr 11, s. 1045. 
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najwi ksz  przydatno  powinny mie  badania sonda owe, które zosta y przepro-
wadzone, po wcze niejszej akceptacji metodyki badania, na zlecenie Urz du Paten-
towego lub s dów. Je eli natomiast zosta y przedstawione przez stron , to mog  by  
brane pod uwag  jedynie wtedy, z uwzgl dnieniem przytoczonego stanowiska Try-
buna u Sprawiedliwo ci, gdy ich poprawno  metodyczna i tre ciowa nie wywo uje 
jakichkolwiek zastrze e .

Przedstawione przez stron  dowody podlegaj  ocenie organu orzekaj cego 
(Urz du Patentowego lub s du). Te organy, bior c pod uwag  okoliczno ci stanu 
faktycznego mog  przypisywa  zró nicowane znaczenie poszczególnym dowodom. 
W ka dym przypadku powinny jednak zmierza  do okre lenia pogl du przeci tnego 
nabywcy towaru co do wyodr bnienia okre lonego oznaczenia i jego postrzegania 
jako wskazówki o komercyjnym pochodzeniu towaru.

Po rednie dowody nie przes dzaj  o nabyciu charakteru odró niaj cego przez 
u ywanie, gdy „oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru odró niaj cego 

wyst puje zawsze wraz z innymi znakami towarowymi – w odró nieniu od niego po-

siadaj cymi taki charakter…”.53 Takie oznaczenie mo e wprawdzie tak e naby  cha-

rakter odró niaj cy poprzez u ywanie, ale s  potrzebne inne dowody, które pozwol  

na ustalenie, i  przeci tny nabywca postrzega to oznaczenie jako odr bne od innych 

znaków i informacji na towarze i jako wskazówk  o pochodzeniu tych towarów. 

Praktyczne znaczenie ma zagadnienie, kogo obci a obowi zek wykazania, i  

oznaczenie uzyska o charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania. W gruncie 

rzeczy chodzi o dwie sytuacje: w post powaniu o udzielenie prawa ochronnego oraz 

w post powaniu o jego uniewa nienie. W obydwu tych post powaniach ci ar do-

wodu obci a zg aszaj cego b d  uprawnionego z tytu u rejestracji. W pierwszym 

przypadku, je eli Urz d Patentowy zg osi zastrze enia w przedmiocie charakteru 

odró niaj cego, to zg aszaj cy powinien podj  prób  wykazania, i  zg aszaj cy 

znak towarowy ma samoistny charakter odró niaj cy lub wyst pi  z tez , i  naby  

charakter odró niaj cy poprzez u ywanie i przedstawi  odpowiednie dowody na po-

parcie swojego twierdzenia. W drugim przypadku, w post powaniu o uniewa nienie 

prawa ochronnego, równie  uprawniony powinien przeprowadzi  taki dowód.54

W tych dwóch sytuacjach obowi zek przeprowadzenia dowodu nabycia wtórnej 

zdolno ci odró niaj cej obci a zatem zg aszaj cego b d  uprawnionego z tytu u 

rejestracji znaku towarowego.

Powy sze zasady stosuje si  w pe ni do post powania przed Urz dem Patento-

wym i s dami administracyjnymi. Dowody na nabycie charakteru odró niaj cego 

poprzez u ywanie znaku towarowego powinny by  przedstawione w post powaniu 

przed organem administracyjnym. W szczególno ci art. 106 § 3 prawa o post po-

53 Zob. powo any wy ej wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09 Audi AG, pkt 73 i wskazane tam 

orzecznictwo. 

54 Zob. w kwestii ci aru dowodu powo any wy ej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r., w po czonych sprawach 

C-217/12 i C-218/13 Oberbank, pkt 62-74 i powo ane tam obszernie orzecznictwo.
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waniu przed s dami administracyjnymi55 „nie mo e by  podstaw  dania przepro-

wadzenia przed s dem administracyjnym post powania dowodowego wskazuj cego 

na istnienie nowych okoliczno ci faktycznych, których strona nie podnios a w toku 

post powania przed organem administracyjnym”.56 Celem art. 106 § 3 powo anej 

ustawy „nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, lecz 

ocena, czy w a ciwe w sprawie organy ustali y ten stan zgodnie z regu ami proce-

dury, a nast pnie, czy prawid owo zastosowa y przepisy prawa materialnego do po-

czynionych ustale ”.57 

6. Problem zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, i  „z wnioskiem o uniewa nienie 

prawa ochronnego nie mo na wyst pi  po up ywie pi ciu lat od udzielenia prawa 

ochronnego, je eli prawo to udzielone zosta o z naruszeniem przepisów art. 129, 

lecz znak w wyniku u ywania nabra  charakteru odró niaj cego”. Tre  tego prze-

pisu pozwala ustali  nast puj ce przes anki jego zastosowania. 

Przede wszystkim przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 odnosi si  do wszystkich przy-

padków braku „charakteru odró niaj cego”, o których stanowi art. 129 tej ustawy. 

Przepis ten nie dotyczy natomiast innych przeszkód rejestracji znaku towarowego. 

Dlatego nie mo na skutecznie w post powaniu o uniewa nienie prawa ochronnego 

powo ywa  si  na przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do innych przeszkód re-

jestracji ni  brak charakteru odró niaj cego. 

Fakt, i  przepis art. 165 ust. 1 wymienia art. 129 nale y równie  rozumie  w ten 

sposób, i  stosuje si  on jedynie do znaków zg oszonych pod rz dami ustawy prawo 

w asno ci przemys owej, tj. 22 sierpnia 2001 r. i pó niej. Odmienny pogl d, w my l 

którego art. 165 ust. 1 pkt 2 nale y stosowa  tak e do znaków towarowych zareje-

strowanych na podstawie ustawy z 1985 r. o znakach towarowych,58 by by sprzeczny 

nie tylko z brzmieniem tego przepisu, ale tak e z art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p. Przepis 

art. 315 ust. 3 zd. 2 jako norm  wyj tkow  w stosunku do regulacji w zd. 2 tego prze-

pisu przewiduje stosowanie art. 37 ust. 2 nowej ustawy jedynie do wynalazków, do 

wzorów u ytkowych nakazuje stosowanie przepisów nowej ustawy. Przepis ten nie 

przewiduje natomiast odmiennej rejestracji w zakresie zdolno ci odró niaj cej.

Wniosek o uniewa nienie prawa ochronnego podlega oddaleniu, je eli zosta  

z o ony po up ywie pi ciu lat od daty udzielenia tego prawa, a znak towarowy uzy-

ska  charakter odró niaj cy. Je eli znak towarowy uzyska  wprawdzie charakter od-

ró niaj cy po dacie zg oszenia, ale nie up yn  okres pi ciu lat od daty rejestracji, 

55 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. 2012, poz. 

270).

56 Zob. wyrok WSA w odzi z 6.11.2013 r. I SA/ d 369/13, www.nsa.gov.pl (data dost pu: 11.09.2015 r.).

57 Zob. wyrok WSA w Opolu z 11.7.2013 r., II SA/Op 97/13, www.nsa.gov.pl (data dost pu: 11.09.2015 r.).

58 Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17.
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to ten wniosek powinien by  skuteczny. W wietle tego przepisu nie ma znacze-
nia, czy znak pozbawiony samoistnego charakteru odró niaj cego uzyska  zdol-
no  odró niania jeszcze przed dat  rejestracji, czy te  ju  po tej dacie. Wniosek 
o uniewa nienie podlega oddaleniu nawet w tym przypadku, gdy znak naby  cha-
rakter odró niaj cy po up ywie pi ciu lat, je eli tylko sta o si  to przed dat  z o enia 
wniosku.

Lektura tego przepisu prowadzi do wniosku, i  jest to norma wyj tkowa, która 
pozwala zachowa , w wietle dos ownej wyk adni, po spe nieniu przewidzianych 
warunków, prawo ochronne na znak towarowy, pomimo i  ten znak nie legitymowa  
si  w dacie zg oszenia zdolno ci  odró niaj c . Niew tpliwie ratio legis tego prze-
pisu nale y upatrywa  w fakcie, i  uprawniony móg  po dacie rejestracji poczyni  
nak ady, które oznaczenie opisowe lub rodzajowe zmieni y w wyposa one w zdol-
no  odró niaj c . Jednak e ten przepis niew tpliwie zak óca spójno  bezwzgl d-
nych i wzgl dnych przeszkód rejestracji. Respektuje bowiem interesy uprawnionego 
z rejestracji takiego znaku towarowego kosztem osoby uprawnionej do kolizyjnego 
znaku, której znak w dacie zg oszenia (pierwsze stwa) charakteryzowa  si  charak-
terem odró niaj cym.

Z tre ci art. 165 ust. 1 pkt 2 zdaje si  wynika , i  w tym przepisie ustawodawca 
przeprowadzi  transpozycj  art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy do prawa polskiego. Z ca-
o ci art. 165 ust. 1 wynika jednak, i  ustawodawca dokona  po czenia art. 3 ust. 3 

zd. 2 i art. 9 dyrektywy (tolerowanie u ywania znaku towarowego bez zgody upraw-
nionego przez okres pi ciu lat). Takie rozwi zanie nie wyst puje w legislacji innych 
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. Po czenie implementacji art. 3 ust. 3 zd. 
2 i art. 9 dyrektywy budzi zasadnicze w tpliwo ci w wietle odmiennego ratio legis 

tych przepisów.59

Jak ju  wy ej wskazano, przepis art. 3 ust. 3 zd. 2 zawiera norm  fakultatywn , 
co ma taki skutek, i  ustawodawca krajowy nie jest obowi zany implementowa  tej 
ustawy do swojego krajowego porz dku prawnego, ale je eli ju  decyduje si  na taki 
zabieg, to powinien przenie  norm  dyrektywy w jej dos ownym brzmieniu. Za-
poznanie si  z ustawami innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej pozwala 
na stwierdzenie, i  wi kszo  tych pa stw nie skorzysta a z normy art. 3 ust. 3 zd. 
2 dyrektywy. Natomiast brak ograniczenia czasowego w krajach, które tak  norm  
wprowadzi y do swojego prawa.

W tym kontek cie szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie zgodno ci art. 
165 ust. 1 pkt 2 z prawem unijnym. Polski ustawodawca dopuszcza wprawdzie 
mo liwo  nabycia charakteru odró niaj cego przez znak towarowy po dacie zg o-
szenia lub rejestracji, ale wy cza skuteczne wyst pienie z wnioskiem o uniewa -
nienie w okresie pi ciu lat od daty rejestracji. Uzyskanie charakteru odró niaj cego 

59 Zob. w kwestii wyk adni art. 9 dyrektywy wyrok TS z dnia 22 maja 2011 r. w sprawie C-482/09 Bud jovický Budvar, 

národní podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc., pkt 27-84, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).
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przez oznaczenie w nast pstwie u ywania jest zatem mo liwe po up ywie kilku lat. 
W praktyce ten okres mo e wynosi  ponad siedem lat (co najmniej dwa lata po-
st powania o udzielenie prawa ochronnego i pi  lat od daty rejestracji). Wynika 
z tego, i  polski ustawodawca nie implementowa  prawid owo fakultatywn  norm  
art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Ustanowi  bowiem pi cioletni okres, nieprzewidziany 
w dyrektywie, jako dodatkow  przes ank  nabycia charakteru odró niaj cego dla 
oznacze  pozbawionych takiej w a ciwo ci w dacie zg oszenia. Na tym tle powstaje 
zatem pytanie, czy taka zmiana normy fakultatywnej dyrektywy przez ustawodawc  
krajowego uzasadnia zarzut sprzeczno ci z regulacj  unijn , a w razie odpowiedzi 
twierdz cej, jakie skutki z tego wynikaj  dla osoby uprawnionej z rejestracji i osób 
trzecich (np. pozwanego w post powaniu o naruszenie60). 

Przede wszystkim nale y ponownie zauwa y , i  ustawodawca krajowy trans-
ponuj c do prawa krajowego norm  fakultatywn  mo e jedynie przyj  norm  o ta-
kiej samej tre ci b d  nie uczyni  tego. Nie mo e jednak zmienia  tre ci normy 
fakultatywnej.61 Nie ulega zatem w tpliwo ci, i  wyst puje sprzeczno  pomi dzy 
norm  art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy a art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tej sprzeczno ci nie 
mo na wyeliminowa  za pomoc  interpretacji art. 165 ust. 1 pkt 2, które zapewni  
zgodno  tej normy ze wskazan  regulacj  dyrektywy. Przeszkod  jest jednoznaczne 
brzmienie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie ustanowienia dodatkowej prze-
s anki – 5-letniego okresu nabycia zdolno ci odró niaj cej poprzez u ywanie. 

Wykluczenie wyk adni prounijnej w celu zapewnienia zgodno ci prawa pol-
skiego z prawem unijnym nakazuje rozwa y  pomini cie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy 
i stosowanie bezpo rednio normy art. 3 ust. 3 zd. 2. Ta mo liwo  zak ada, i  usta-
wodawca zdecydowa  si  na wprowadzenie do swojego porz dku prawnego normy 
fakultatywnej, ale skoro uczyni  to nieprawid owo, to stosuje si  bezpo rednio dys-
kutowan  norm  dyrektywy. W rezultacie nale a oby przyj , i  nie obowi zuje 
ju  jakikolwiek termin dla nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej. Dyskutowana 
mo liwo  zapewnienia zgodno ci prawa polskiego z prawem unijnym ma u swo-
ich podstaw za o enie, i  norma art. 3 ust. 3 zd. 2 nadaje si  do bezpo redniego 
stosowania oraz normy fakultatywne dyrektywy w stosunkach wertykalnych mog  
by  bezpo rednio stosowane, je eli ustawodawca krajowy wyrazi  wol , chocia  
w sposób nieprawid owy przeci cia do prawa krajowego normy fakultatywnej dy-
rektywy. Kwestia ta nie jest dot d wyja niona w orzecznictwie Trybuna u Sprawie-
dliwo ci. Wydaje si  jednak, i  taka mo liwo  nie wchodzi w rachub  w wietle 
orzecznictwa Trybuna u Sprawiedliwo ci. Ewentualne w tpliwo ci dotycz ce takiej 

60 Zob. w kwestii rozwi zywania sprzeczno ci normy prawa krajowego z norm  prawa unijnego zamiast wielu 

R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie w asno ci przemys owej (w wietle dyrektywy nr 

2004/48 i prawa polskiego), (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Ksi ga Pami tkowa ku czci Profesora Tadeusza 

Ereci skiego, Warszawa 2011, s. 2565 i n. i powo ane tam orzecznictwo. Zob. P. Brzezi ski, Stosowanie pozy-

tywne i negatywne dyrektywy unijnej pomi dzy podmiotami prywatnymi, „Europejski Przegl d S dowy” 2010, 

nr 8, s. 11-18. 

61 Zob. wy ej uwagi w pkt 1.
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interpretacji art. 3 ust. 3 zd. 2 uzasadnia yby skierowanie przez polski s d pytania 
prejudycjalnego do Trybuna u Sprawiedliwo ci.

Mo liwa jest tak e jeszcze inna interpretacja. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 jest 
norm  obowi zuj cego prawa. Poniewa  nie ma mo liwo ci ani nadania temu prze-
pisowi tre ci zgodnej z dyrektyw , ani wy czenia jego stosowania, to podstaw  nor-
matywn  rozstrzygni cia Urz du Patentowego i s dów administracyjnych jest ten 
przepis pomimo jego sprzeczno ci z norm  pochodnego prawa unijnego. Osobie Þ -
zycznej lub osobie prawnej przys uguje ewentualne roszczenie odszkodowawcze 
wobec pa stwa ze wzgl du na naruszenie obowi zku implementacji normy prawa 
unijnego. Oczywi cie ta osoba, wytaczaj c odpowiednie powództwo, powinna udo-
wodni  wszystkie przes anki tej odpowiedzialno ci.62 Generalne stanowisko o prze-
s ankach tej odpowiedzialno ci znalaz o tak e ostatnio wyraz w orzecznictwie 
polskiego S du Najwy szego.63

Ka dy z wy ej przedstawionych wariantów oceny normy art. 165 ust. 1 pkt 2 
w wietle prawa unijnego mo e budzi  rozmaite w tpliwo ci i zastrze enia. W prze-
konaniu autora niniejszego tekstu, najbardziej znacz ce s  argumenty przemawia-
j ce za trzecim stanowiskiem, które przyjmuje obowi zywanie art. 165 ust. 1 pkt 2 
ustawy pomimo jego sprzeczno ci z art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Stosuje si  zatem 
art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, a osobie, której wyrz dzono szkod  w nast pstwie niepra-
wid owej implementacji przys uguje wobec pa stwa roszczenie odszkodowawcze.

7. Wnioski ko cowe

Na podstawie orzecznictwa s dów unijnych, w szczególno ci Trybuna u Spra-
wiedliwo ci, mo na ustali  metodyk  dzia a  organu orzekaj cego (Urz du Paten-
towego, s dów administracyjnych) przy ustalaniu nabycia zdolno ci odró niaj cej 
przez znak towarowy w nast pstwie u ywania. Kolejno  tych dzia a  przedstawia 
si  nast puj co: 

1. Nale y okre li , czy znak towarowy ma pierwotn  zdolno  odró niaj c . 
Dopiero uzyskanie odpowiedzi przecz cej uzasadnia przej cie do oceny 
nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej, je eli zg aszaj cy twierdzi, i  
to oznaczenie legitymuje si  tak  zdolno ci  i przedstawi  odpowiednie do-
wody na poparcie swojego stanowiska. 

2. Okre la, czy zg oszony znak towarowy jest to samy z u ywanym znakiem 
dla tych samych towarów. Brak tej zgodno ci czyni bezzasadnym dalsze 
badania. 

62 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w po czonych sprawach C-378/07 do 380/07, Kiriaki An-

gelidaki i inni p. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi p. Dimos 

Geropotamou (C-379/07) i Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos p. Dimos Geropotamou (C-380/07), 

pkt 202 wraz z powo anym tam orzecznictwem, www.curia.europa.eu (data dost pu: 11.09.2015 r.).

63 Zob. wyrok SN z dnia 19 czerwca 2013 r., I CSK 392/12, LEX nr 1365589, OSNC-ZD 2014/3/58. 
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3. Ustali , czy zg oszone oznaczenie jest u ywane w charakterze znaku towa-
rowego. To u ywanie powinno wyra a  si  w rozpoznawaniu oznaczenia 
przez odbiorców towarów pod tym znakiem jako pochodz cych z jednego 
i tego samego przedsi biorstwa (zwi zku przedsi biorstw pozostaj cych pod 
jednolit  kontrol ).

4. U ywanie to powinno by  wykazane w odniesieniu do ca ego terytorium Pol-
ski. Nie jest oczywi cie wymagane równie intensywne u ywanie oznaczenia 
na ca ym terytorium. 

5. Nale y okre li  kr g osób, do których s  adresowane towary (us ugi) pod 
tym znakiem. Nast pnie ustali  model osoby przeci tnego nabywcy tych 
towarów jako osoby dobrze poinformowanej, wystarczaj co uwa nej 
i racjonalnej. 

6. W celu ustalenia, czy znak towarowy uzyska  charakter odró niaj cy w na-
st pstwie u ywania, nale y przeprowadzi  ca o ciow  ocen  dowodów, 
które mog  wykaza , e znak sta  si  zdolny do identyÞ kowania towarów 
na podstawie ich pochodzenia i tym samym odró niania tych towarów od to-
warów innych przedsi biorstw. 

7. Charakter odró niaj cy oznaczenia podlega ocenie, z jednej strony w odnie-
sieniu do towarów, a z drugiej strony przypuszczalnego sposobu postrze-
gania przez w a ciwie (dobrze) poinformowanego, wystarczaj co uwa nego 
i racjonalnego nabywc  towarów tej kategorii. 

8. Ocena charakteru odró niaj cego znaku towarowego powinna by  dokonana 
na dat  zg oszenia znaku towarowego (data pierwsze stwa). Pod uwag  
bierze si  jedynie dowody, które pozwalaj  oceni  charakter odró niaj cy 
znaku na t  dat . 

Powy sze zasady dotycz ce nabycia zdolno ci odró niaj cej przez u ywanie 
oznaczenia przed dat  zg oszenia (data pierwsze stwa) w coraz szerszym stopniu 
znajduj  wyraz tak e w praktyce Urz du Patentowego i s dów administracyjnych. 

wiadczy o tym w szczególno ci obszerne orzecznictwo Urz du Patentowego i Wo-
jewódzkiego S du Administracyjnego dotycz ce oznacze  liczbowych dla wy-
dawnictw szaradziarskich.64 Mo na oczekiwa , i  te zasady, z czasem, stan  si  
utrwalon  lini  orzekania w zakresie wtórnej zdolno ci odró niaj cej.

Odr bn  kwesti  jest ocena regulacji w prawie polskim wtórnej zdolno ci od-
ró niaj cej oznacze  nabytej poprzez u ywanie przez oznaczenie, które nie by y 

64 Zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. II GSK 1278/11 w sprawie o uniewa nienie prawa ochronnego 

na znak s owno-graÞ czny „300”; wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. II GSK 38/12, w sprawie o uniewa -

nienie prawa ochronnego na znak s owno-graÞ czny „300”; wyrok NSA z dnia 2 pa dziernika 2014 r. w sprawie 

II GSK 714/13 w sprawie o uniewa nienie prawa ochronnego na znak s owno-graÞ czny „500”; wyrok NSA z dnia 

14 listopada 2014 r. sygn. II GSK 1605/13 w sprawie o uniewa nienie prawa ochronnego na znak s owno-gra-

Þ czny „200”, www.nsa.gov.pl (data dost pu: 11.09.2015 r.).
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wyposa one w t  cech  w dacie zg oszenia (data pierwsze stwa). Analiza art. 165 
ust. 1 pkt 2 prowadzi do nast puj cych wniosków:

1. Przepis ten budzi zasadnicze w tpliwo ci z punktu widzenia swojej zgodno-
ci z prawem unijnym. St d nale a oby sugerowa  skierowanie pyta  preju-

dycjalnych do Trybuna u w kwestii wyk adni art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy, 
a mianowicie, czy ten przepis dyrektywy dozwala na przyj cie normy o tre-
ci w art. 165 ust. 1 pkt 2. 

2. Do czasu rozstrzygni cia Trybuna u przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 obowi zuje 
i powinien by  stosowany. Jednak e osobie, której wyrz dzono szkod  w na-
st pstwie nieprawid owej implementacji – przy za o eniu, i  przepis ten jest 
sprzeczny z prawem unijnym – s u y roszczenie odszkodowawcze.

3. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2, jako norma wyj tkowa, podlega cis ej wyk adni. 
W szczególno ci stosuje si  jedynie do znaków towarowych zg oszonych do 
rejestracji w Urz dzie Patentowym pod rz dami obowi zuj cej ustawy. 

4. Przy ocenie nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej zarejestrowanych zna-
ków towarowych pozbawionych zdolno ci odró niaj cej w dacie zg oszenia 
(pierwsze stwa), w odniesieniu do których uprawniony powo uje si  na art. 
165 ust. 1 pkt 2, znajduj  odpowiednie zastosowanie wy ej wymienione za-
sady dotycz ce nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej na dat  zg oszenia 
(art. 130). 
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THE ACQUIRED DISTINCTIVE CHARACTER OF A TRADE MARK 
AS A CONSEQUENCE OF ITS USE (GROUNDS, DATES AND PROOF OF USE)

The subject of this commentary – the acquired distinctive character of a trade 
mark as a consequence of its use – is a very practical issue. Especially with 
regard to the grounds, dates and proof of use necessary to establish the acquired 
distinctive character of a trade mark which was devoid of inherent distinctive 
character. The Author provides an interpretation of the appropriate regulations laid 
down in the Industrial Property Act of 2000. He also takes into consideration the 
newest judgments of the EU Court of Justice based on a reference for a preliminary 
ruling. Discussing the criteria for establishing the acquired distinctiveness and the 
methodology for its correct evaluation. Another issue addressed is the evaluation 
of the provision of the Polish law where the distinctive character of the trade 
mark was acquired as a consequence of the use of that trade mark after the date 
of its application for registration. Article 165 (1) (3) of the Industrial Property Act, 
which addresses the issue of acquired distinctiveness, raises considerable doubts as 
to its accordance with EU law. Therefore, the Author suggests that a reference for 
a preliminary ruling should be raised. However until such a judgment is made the 
current meaning of the said Article needs to be applied. It should, nevertheless, be 
subject to very strict interpretation, especially with regard to trade marks which were 
applied for registration under the currently applicable law. 

S owa kluczowe: znak towarowy, wtórna zdolno  odró niaj c , orzecznictwo 
Trybuna u Sprawiedliwo ci UE, ustawa Prawo w asno ci przemys owej, zgodno  
z prawem UE 

Keywords: trade mark, acquired distinctiveness, CJEU case-law, IP Law Act, 
conformity with EU law


