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Przedmowa 
(do wydania Lublin 2018)

niniejsza publikacja – Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Stu-
dium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym – stanowi przedruk 
monografii wydanej w lublinie w 1988 r. w nakładzie 100 egzemplarzy 
przez uniwersytet marii Curie-skłodowskiej. tak niski nakład, charaktery-
styczny dla wielu rozpraw habilitacyjnych drugiej połowy lat 80., jest główną 
przyczyną tego, że ta pozycja jest nieosiągalna na rynku księgarskim. Dla-
tego przyjmując ze zrozumieniem sugestie osób zainteresowanych własno-
ścią intelektualną, w szczególności licznego młodego pokolenia polskich 
prawników i rzeczników patentowych, pomimo pewnych wahań wyraziłem 
zgodę na dokonanie ponownej publikacji tej monografii. 

Czytelnikowi niewątpliwie należą się następujące wyjaśnienia. pracę nad 
pierwotnym wydaniem tej książki zakończyłem w listopadzie 1987 r. Zosta-
ła ona wydana wiosną 1988 r. niniejsze wydanie jest reprintem pierwotnej 
monografii. Wprowadzone zostały mimo to pewne zmiany, jednak o cha-
rakterze wyłącznie redakcyjnym (np. poprawienie interpunkcji, ujednolice-
nie nazw miejscowości i skrótów). Zmian merytorycznych nie dokonywano. 
pozostawiono przykładowo informacje, że określona pozycja jest w druku, 
chociaż została ona już opublikowana w okresie późniejszym. Zachowano 
również stosowany w tym czasie sposób powoływania literatury.

ustawa z 1985 r. o znakach towarowych, stanowiąca główny przed-
miot odniesienia tej monografii, uchwalona w poprzednim ustroju, była 
dostosowana, co może dziwić, do warunków gospodarki rynkowej oraz 
zawierała rozwiązania zbieżne z unormowaniami w tej dziedzinie prawa 
obowiązującymi w tym czasie w państwach europy Zachodniej. jak przy-
puszczam z perspektywy czasu, był to rezultat z jednej strony całkowite-
go braku zainteresowania ówczesnych polityków rządzącej partii proble-
matyką znaków towarowych w gospodarce niedoboru, a z drugiej strony 
udziałem w pracach nad projektem ustawy niewielkiego zespołu osób 
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orientujących się na regulacje właściwe gospodarce podporządkowanej za-
sadzie konkurencji. Z tego powodu ten akt mógł być w pełni użytecznym 
instrumentem w warunkach gospodarki, jakie powstały po 1989 r. 

Dlatego pomimo upływu 30 lat od poprzedniego wydania, zmiany 
ustroju społeczno-gospodarczego, wejścia w życie ustawy prawo własności 
przemysłowej oraz członkostwa polski w unii europejskiej książka nadal 
zachowuje walor aktualności w zakresie konstrukcji prawnych w dziedzinie 
znaków towarowych (np. charakteru prawa z rejestracji znaku towarowego, 
niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przesłanki naruszenia pra-
wa z rejestracji znaku towarowego, sankcji na wypadek naruszenia tego 
prawa oraz kwalifikacji znaku towarowego jako dobra niematerialnego).  

Wyrażam nadzieję, że ta publikacja, obrazująca stan prawa polskiego na 
tle regulacji innych państw ówczesnej europy, stanowić będzie także współ-
cześnie pomoc dla osób zainteresowanych, zarówno w aspekcie teoretycz-
nym, jak i praktycznym, prawem znaków towarowych*.

lublin, 7 lutego 2018 r.

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz

*  Dziękuję pani Redaktor Bernadecie lekacz za pomoc w przygotowaniu niniejszego 
wydania.

Przedmowa (do wydania Lublin 2018)
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Wykaz skrótów

annales – annales universitatis mariae Curie-skłodowska, sectio G
ann. – annales de la propriété industrielle, artistique et litteraire
aIC – archiwum Iuridicum Cracoviensis 
aIppI – association pour la protection de la propriété Industrielle
CCpa – Court of  Customs and patent appeals
DC – District Court
Dz.u. – Dziennik ustaw 
e.D. – eastern District 
F. supp. – Federal supplement 
Gka – Główna komisja arbitrażowa
GRuR – Gewerblicher Rechtsschutz und urheberrecht
GRuR Int. – GRuR Internationaler teil
h.l.R. – harvard law Review
Ipip – International protection of  Industrial property
Ing. – Cons. Revue de Droit Intellectuel – l'ingénieur conseil
j.g.u. – jednostka gospodarki uspołecznionej
k.c. – kodeks cywilny. ustawa z dn. 23.04.1964 r. (Dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.)
k.k. – kodeks karny. ustawa z dn. 10.04.1969 r. (Dz. u. nr 13, poz. 94 ze zm.)
k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego. ustawa z dn. 17.11.1964 r. (Dz.u. nr 43, poz. 296)
mitt. – mitteilungen der deutschen patentanwälte
m.p. – monitor polski
np – nowe prawo
osn Cp – orzecznictwo sądu najwyższego – Izba Cywilna 
ospika – orzecznictwo sądów powszechnych i komisji arbitrażowych
pip – państwo i prawo
pr. aut. – ustawa z dn. 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.u. nr 34, poz. 234)
ppWp – problemy prawa Wynalazczego i patentowego
pI – la propriété Industrielle
puG – przegląd ustawodawstwa Gospodarczego 
RpC – Reports of  patent, Design and trade mark Cases
RIW – Recht der internationalen Wirtschaft: aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
Riv. Dir. In. – Rivista di Diritto Industriale
rozp. ZsRR – rozp. z 1974 r. o znakach towarowych
rozp. z 1963 r. – rozporządzenie Rady ministrów z 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 

zdobniczych (Dz.u. nr 8, poz. 45)
sn – sąd najwyższy
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sDny – southern District of  new york
sC – studia Cywilistyczne
tmR – the trade mark Report
ttaB – trademark trial and appeals Board
uspa – united states patent Quaterly
up pRl – urząd patentowy polskiej Rzeczpospolitej ludowej
ustawa, u.z.t. – ustawa z dn. 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.u. nr 14, poz. 73)
ustawa usa – lanham act – lanham trade mark act z 1946 r. 
ustawa Bułgarii – ustawa o znakach towarowych, rysunkach i modelach przemysłowych
ustawa Rumunii – ustawa z 1967 r. o znakach fabrycznych, handlowych i usługowych
ustawa nRD – ustawa z 1984 r. o oznaczeniach towarowych
ustawa jugosławii – ustawa z 1981 r. o ochronie wynalazków, ulepszeń technicznych 

i oznaczeniach wyróżniających
ustawa Węgier – ustawa z 1969 r. o znakach towarowych
ustawa Wielkiej Brytanii – ustawa z 1938 r. o znakach towarowych
ustawa szwajcarii – ustawa z 1890 r. o znakach towarowych
ustawa krajów Beneluksu – jednolita ustawa z 1962 r. krajów Beneluksu
ustawa Francji – ustawa z 1964 r. o znakach towarowych
ustawa austrii – ustawa z 1970 r. o znakach towarowych
u.n.k. lub u.z.n.k. – ustawa z dn. 2.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.u. z 1930 r., nr 56, poz. 467)
u.w. – ustawa z dn. 19.10.1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz.u. z 1984 r., nr 33, 

poz. 242)
WRp – Wettbewerb in Recht und praxis
Zarządz. prezesa up pRl – zarządzenie prezesa urzędu patentowego polskiej Rzecz-

pospolitej ludowej z dn. 20.06.1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych 
(m.p. nr 18, poz. 143)

Zn uj pWoWI – Zeszyty naukowe uniwersytetu jagiellońskiego, seria prace z Wyna-
lazczości i ochrony Własności Intelektualnej

Zn IBps – Zeszyty naukowe Instytutu Badania prawa sądowego
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Wstęp

I. Znak towarowy jest ważnym środkiem ekspansji przedsiębiorstwa 
na rynku. stwarza bowiem możliwość przyciągania klientów do towaru 
danego przedsiębiorstwa, które tym samym może zbywać więcej towa-
rów na rynku. potencjalni nabywcy indywidualizują towar i mogą go na-
być, jeżeli odpowiada ich oczekiwaniom. stosunek klientów do wyrobów 
wyróżnionych znakiem przedsiębiorstwa stanowi dla niego bardzo cenną 
wskazówkę. przedsiębiorstwo uzyskuje informację o tym, jak konsumenci 
oceniają jego wyroby. efektywne funkcjonowanie znaku towarowego jest 
uzależnione od spełnienia dwóch warunków. po pierwsze, informacje uzy-
skiwane z jednej strony przez przedsiębiorstwo, a z drugiej strony przez 
konsumentów muszą mieć dla nich znaczenie. Informacje te mają zna-
czenie tylko w systemie gospodarczym, w którym ocena przedsiębiorstwa 
odbywa się na rynku. po drugie, przedsiębiorstwo powinno mieć prawny 
monopol przekazywania klientom informacji o tym, że dany egzemplarz 
towaru pochodzi od niego. tylko wtedy ma bowiem możliwość przekazy-
wania klientom prawdziwych informacji o pochodzeniu towaru. Innymi 
słowy, drugim warunkiem skuteczności funkcjonowania znaku towarowe-
go jest prawny monopol używania określonego oznaczenia w celu wy-
różnienia towaru na rynku spośród innych produktów wytworzonych lub 
wprowadzonych do obrotu przez inny podmiot gospodarczy. Wskazany 
monopol znajduje wyraz w prawie do znaku towarowego. Realizacja celu 
postawionego przed tym prawem wymaga wprowadzenia do ustawodaw-
stwa skutecznego systemu sankcji na wypadek bezprawnego wkroczenia 
w prawo osoby uprawnionej. Zadaniem sankcji jest więc zabezpieczenie 
prawdziwego charakteru informacji o towarze przekazywanych konsu-
mentom przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem znaku towarowego.

prawo do znaku towarowego i jego ochrona są przedmiotem regulacji 
ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. ustawa rozróżnia 
w zależności od sposobu ich powstania dwa typy prawa podmiotowego: 
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prawo z rejestracji znaku towarowego (art. 13) i prawo do znaku po-
wszechnie znanego (art. 24). W praktyce krajowych stosunków znaczna 
większość znaków towarowych jest przedmiotem prawa z rejestracji. pod-
lega ono ochronie środkami prawa cywilnego (art. 20) i karnego (art. 56), 
prawo do znaku powszechnie znanego – tylko prawa cywilnego (art. 24).

II. Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie zasad dotyczących 
prawa z rejestracji znaku towarowego i jego ochrony. podjęcie tego za-
mierzenia jest usprawiedliwione wieloma przyczynami. przede wszyst-
kim nowa ustawa o znakach towarowych poważnie zmieniła stan prawny 
w dziedzinie znaków towarowych. Istotne modyfikacje dotyczą sytuacji 
prawnej zarejestrowanych znaków towarowych. możliwie dokładne przed-
stawienie problematyki prawa z rejestracji jest uzasadnione właśnie z uwa-
gi na fakt rejestracji w up pRl ponad 22 tysiące znaków towarowych. 
jest to tym bardziej pożądane, gdyż jednym ze skutków zmian w systemie 
gospodarczym polski powinien być wzrost liczby zgłoszeń znaków towa-
rowych w polskim up. ponadto zrealizowanie zamierzenia postawionego 
w rozprawie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zastane konstrukcje 
prawne odpowiadają wymaganiom reformowanej gospodarki narodowej. 
uznanie, że brak jest synchronizacji między modelem rynkowym a aktual-
ną regulacją w dziedzinie znaków towarowych, prowadziłoby do wniosku 
o potrzebie nowelizacji ustawy z 1985 r. Byłoby to bowiem równoznaczne 
ze stwierdzeniem, że ustawodawstwo z dziedziny znaków towarowych za-
wiera własne bariery uniemożliwiające wykorzystanie przez przedsiębior-
stwo wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą znak towarowy. Wreszcie, 
zamierzona w najbliższym czasie ratyfikacja przez polskę porozumienia 
madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych 
i handlowych stawia problem właściwego usytuowania jej norm w syste-
mie prawa polskiego, a w szczególności w stosunku do ustawy z 1985 r.

III. postawione zadanie realizuję na podstawie analizy obowiązujących 
przepisów ustawy o znakach towarowych, posługując się dwiema dyrekty-
wami interpretacyjnymi: wykładnią językową (gramatyczną) i funkcjonal-
ną. poważne znaczenie reguł interpretacji funkcjonalnej przepisów prawa 
wynika z mojego głębokiego przekonania, że system ochrony prawnej ozna-
czeń wyróżniających (w tym także znaków towarowych) jest instrumentem 
stymulowania rozwoju gospodarczego w danym kraju. W rozprawie ko-
rzystam z krajowej doktryny i orzecznictwa zarówno publikowanego, jak 
i niepublikowanego. sięgam również do ustawodawstwa oraz nauki prawa 
i orzecznictwa krajów o największych tradycjach w dziedzinie ochrony 
prawnej znaków towarowych. posługuję się metodą prawnoporównawczą 
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nie tylko z tego względu, że jest ona powszechnie praktykowana w pol-
skich opracowaniach z dziedziny własności przemysłowej i prawa autor-
skiego, ale również z tego powodu, że uważam ją za bardzo przydatną przy 
prowadzeniu badań dotyczących regulacji prawnej wynalazków, wzorów 
użytkowych, utworów literackich itp. jednakże z uwagi na ograniczenie 
wydawnicze korzystam z tej metody w sposób dość ograniczony. sięgam 
do zagranicznych regulacji doktryny i orzecznictwa w tych przypadkach, 
gdy problem jest sporny na tle prawa polskiego lub też nie był dotychczas 
przedmiotem analizy, a może powstał w krajowej praktyce obrotu gospo-
darczego. W bardzo skromnym zakresie posługuję się również metodą 
historyczną, porównując konstrukcje ustawy z 1963 r. z aktualnie obowią-
zującą ustawą.

Rozprawa dotyczy problematyki prawa z rejestracji znaku towarowego. 
Znaczna większość uwag jest aktualna również w odniesieniu do znaków 
usługowych. pewne odmienności wynikają z niematerialnej – w odróżnie-
niu od towaru – natury dobra, jakim jest usługa. problem ten wymagałby 
jednak odrębnego, obszernego opracowania.

IV. prace ma pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym omawiam za-
gadnienia o charakterze wstępnym. Charakteryzuję znak towarowy i jego 
funkcje w oderwaniu od regulacji prawnej. to ontologiczne podejście jest 
usprawiedliwione dążeniem do ustalenia, jakie są w ogóle możliwości zna-
ku towarowego we współczesnej gospodarce. następnie określam krót-
ko interesy osób, które stykają się ze znakiem. jest to niezbędne w celu 
określenie, jakie interesy ekonomiczne tych osób mogą być zrealizowane 
za pomocą znaku. następnie przedstawiam modele normatywne ochro-
ny znaków towarowych w celu usytuowania modelu przyjętego w polsce. 
W rozdziale tym chciałbym również wyjaśnić pewne niejasności, gdyż lek-
tura opracowań z dziedziny znaków towarowych doprowadziła mnie do 
wniosku, że właśnie w tym obszarze regulacji prawnej często prowadzone 
są dyskusje, w toku których autorzy posługują się tymi samymi pojęcia-
mi, podkładając pod nie różne treści. W rozdziale drugim przedstawiam 
wszystkie ważniejsze zagadnienia dotyczące prawa z rejestracji znaku to-
warowego. W rozdziale trzecim charakteryzuję pojęcie naruszenia przyjęte 
w ustawie z 1985 r. oraz przeprowadzam ocenę poszczególnych przypad-
ków bezprawnego używania cudzych znaków towarowych. uważam za 
konieczne rozszerzenie przedmiotu dyskusji również na ustawę z 1926 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ stanowi ona podstawę 
tzw. uzupełniającej ochrony znaków towarowych. legalne w świetle usta-
wy z 1985 r. użycie cudzego znaku może okazać się bezprawne z punktu 
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widzenie ustawy z 1926 r. pominiecie tych kwestii mogłoby wprowadzić 
w błąd czytelnika co do legalności określonych sposobów użycia cudze-
go znaku towarowego. Rozdział czwarty przedstawia sankcje na wypadek 
naruszenia prawa z rejestracji. uwagę swoją skupiam przede wszystkim na 
zagadnieniach materielnoprawnych. uwzględniam również problematykę 
prawnoprocesową. Regulacje procesowe mają bowiem bardzo poważne 
znaczenie dla skuteczności sankcji, a pośrednio wpływają na efektyw-
ność całego systemu ochrony prawnej znaków towarowych. W rozdziale 
piątym podejmuję próbę określenia charakteru prawa z rejestracji znaku 
towarowego. W nauce prawa brak jest bowiem przekonywającego stano-
wiska w tej kwestii. Celem rozważań jest ustalenie, czy jest to prawo na 
dobru niematerialnym. niektórzy autorzy reprezentują wprawdzie ten po-
gląd, lecz nie wyjaśniają, w czym tkwi niematerialne natura dobra, jakim 
jest znak towarowy.
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Rozdział I 
Znaki towarowe w systemie prawa

§ 1. Pojęcie znaku towarowego i jego funkcje; ekonomiczne 
warunki jego przydatności

1. Pojęcie znaku towarowego
Instytucja znaku towarowego sięga początków gospodarki towarowej. 

natomiast pierwsze formy ochrony prawnej pojawiły się znacznie później, 
a nowoczesny system ochrony prawnej znaków towarowych powstał do-
piero w XIX w.1 Istnienie znaku towarowego jest niezależne od ochrony 
prawnej2, tak jak m.in. rzeczy, wynalazków, utworów literackich i artystycz-
nych. skutkiem ochrony prawnej ma być jedynie odpowiadające życze-
niom prawodawcy oddziaływanie na znak towarowy; regulacja prawna nie 
powoduje natomiast powstania znaku jako takiego. Z powyższego płynie 
wniosek o potrzebie przedstawienia znaku i jego funkcji w obrocie go-
spodarczym niezależnie od regulacji prawnej. są to bowiem „wielkości” 
niejako dane już ustawodawcy.

W moim przekonaniu znak towarowy rozpatrywany niezależnie od re-
gulacji prawnej jest odbitym w świadomości człowieka jednolitym związ-
kiem oznaczenia i towaru obejmującym ogół wyobrażeń o danym towarze 
wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia. poszczególne 
elementy powyższej definicji wymagają bliższego wyjaśnienia.

1 na ten temat najobszerniej w literaturze pisze e. Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht, 
Geschichte und Gestalt des deutschen Markenshutzes im 19 Jahrhundert, teil 1, Berlin 1977; teil 2, 
Berlin 1984.
2 tak również: a. troller, Immaterialgüterrecht, t. I, Basel–stuttgart 1968, s. 252; idem, Markenlizenz, 
[w:] Function et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes, Znuj pWoWI, 
nr 7, s. 61; k. hierse, Wesen, Funktion und Gegenstand des Warenzeichenrechts der DDR, Berlin 1967, 
s. 1; a. Vida, Vedjégy és véllalat, Budapest 1982, s. 14; idem, Das Warenzeichen in der Wirtschaft der 
sozialistischen Länder, köln–Berlin–Bonn–münchen 1987, s. 5.
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1. Znak towarowy jest z j a w i s k i e m  ś w i a d o m o ś c i  c z ł o w i e -
k a3. pod wpływem bodźca zewnętrznego (np. dokumentu handlowego 
z oznaczeniem) znak towarowy odbije się w świadomości danej osoby. 
percepcja znaku wywołuje bowiem w świadomości tej osoby obraz towaru 
zindywidualizowanego przez ten znak. I tak znak towarowy „e. Wedel” 
kojarzy się z czekoladą, znak „ursus” nasuwa obraz ciągnika, znak „jo-
wisz” wywołuje skojarzenie z odbiornikiem telewizyjnym itp. to odbicie 
w świadomości perceptora danego znaku następuje nie tylko w przypadku 
znaków renomowanych, ale również mało znanych oznaczeń wyróżnia-
jących. Znak towarowy w każdym wypadku odbity jest w świadomości 
osób, którym jest znany. Z punktu widzenia istnienia znaku jako zjawiska 
świadomości człowieka nie ma znaczenia liczba osób, którym dany znak 
towarowy jest znany. konieczne jest jednak, aby to oznaczenie było utrwa-
lone w formie materialnej i było przedmiotem postrzegania chociażby tylko 
jednej osoby. Rejestracja (odbicie) znaku w świadomości perceptora musi 
być zawsze poprzedzona wcześniejszą obiektywizacją, czyli wytworzeniem 
w zmaterializowanej formie związku oznaczenia i towaru, np. poprzez nało-
żenie oznaczenia na towar lub opakowanie, powołanie się na znak w rekla-
mie określonego wyrobu, użycie oznaczenia na dokumentach handlowych 
dotyczących danego towaru czy wreszcie poprzez zgłoszenie oznaczenia 
w urzędzie patentowym w celu rejestracji.

W świetle powyższego należy wprowadzić rozróżnienie między zna-
kiem jako zjawiskiem świadomości człowieka a jego materialnymi nośni-
kami. perceptor przedstawia sobie znak towarowy jako jednolity związek 
oznaczenia i towaru, który obejmuje ogół wyobrażeń o zindywidualizo-
wanym towarze. oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru stanowią no-
śnik materialny znaku towarowego. ponieważ związanie fizyczne towaru 
ze znakiem (np. poprzez nałożenie oznaczenia na towar) lub też pojęciowe 
(np. wymienienie towaru w dokumentach handlowych opatrzonych da-
nym znakiem) zawsze zawiera informację o towarze wyodrębnionym spo-
śród innych należących do tego samego rodzaju, poprawne jest nazywanie 
znakiem towarowym nie tylko zjawiska rejestrowanego w świadomości 
człowieka, ale również realnie istniejącego faktu, czyli zmysłowo postrze-
ganego oznaczenia ujętego w celu zindywidualizowania towaru. jednakże 
ograniczenie znaku towarowego do zjawiska realnie istniejącego w świecie 
zewnętrznym z pominięciem znaku jako elementu świadomości człowieka 

3 tak trafnie: a. troller, Immaterialgüterrecht, t. I, s. 252; idem, Wesen und Unwesen der Marke, [w:] Fest-
schrift für Philipp Möhring, münchen 1965, s. 300 i n.; idem, Die geistige Herausforderung der Immaterialgü-
terrecht, aIC 1986, vol. XIX, s. 207.
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oznaczałoby w rzeczywistości przeoczenie faktu, że znak towarowy indy-
widualizuje w świadomości człowieka określony wyrób oraz że o wartości 
znaku rozstrzygają wyobrażenia, opinie nabywcy o danym towarze. trak-
towanie znaku towarowego jako zjawiska świadomości pozwala wreszcie 
wyjaśnić, w czym leży jego niematerialne natura4.

2. Znak towarowy jest p o ł ą c z e n i e m  oznaczenia i towaru. samo 
oznaczenie (np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna) nie 
jest znakiem towarowym, a staje się jego składnikiem z chwilą związa-
nia z towarem w celu jego odróżnienie od innych towarów tego same-
go rodzaju. Wynikają z tego dwa szczegółowe stwierdzenia. po pierwsze, 
oznaczenie jest elementem odrębnym (samodzielnym) w stosunku do wy-
różnianego towaru. nie jest to równoznaczne z fizyczną rozdzielnością 
obydwu składników znaku towarowego. W każdym jednak wypadku per-
ceptor powinien mieć możność bodajże pojęciowego rozdzielenia ozna-
czenia i towaru. Dlatego też z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, 
że element, który stanowi konieczną część produktu, nie może stać się 
oznaczeniem wyróżniającym. po drugie, oznaczenie nie musi pozostawać 
w fizycznym związku z towarem, ale granice dopuszczalnej rozdzielności 
wyznacza opinia perceptora.

W realnym świecie oznaczenie i towar są dwoma odrębnymi elementa-
mi. jednakże w świadomości człowieka znak towarowy jawi się jako jed-
ność tych elementów. Dana osoba nie postrzega rozłącznie oznaczenia 
i towaru, lecz jedynie zindywidualizowany towar5. Wskazane wyodrębnie-
nie (indywidualizacja) jest skutkiem przyporządkowania w świadomości tej 
osoby oznaczenia określonemu towarowi. efektem tego przyporządkowa-
nia jest obraz danego towaru.

3. Znakiem towarowym jest oznaczenie związane z towarem w celu 
jego wyodrębnienia na podstawie kryterium pochodzenia. Decydują-
ce znaczenie ma wola osoby, która posługuje się danym oznaczeniem. 
sam obiektywny fakt nałożenia znaku na towar nie jest bowiem jeszcze 
równoznaczny z powstaniem znaku towarowego. oznaczenie może być 
umieszczone na towarze także w innych celach niż wyróżnianie towarów 
na podstawie ich pochodzenia, np. w celach dekoracyjnych, poinformo-
wania o cechach towaru. użycie oznaczenia w celu wyróżnienia towaru 
nie musi być równoznaczne z kreowaniem znaku towarowego. elementy 
treściowe oznaczenia mogą bowiem uniemożliwiać rzeczywiste wyróżnia-
nie towaru w obrocie gospodarczym. Dlatego też oznaczenie użyte w celu 

4 Bliżej: rozdział V § 2 niniejszej rozprawy.
5 spośród wielu opracowań: a. troller, Immaterialgüterrecht, s. 255–256.
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indywidualizacji towaru musi charakteryzować się zdolnością odróżniania 
towaru. może ona być pierwotna, tzn. wynikać ze struktury oznaczenia, 
bądź też wtórna, tzn. nabyta w wyniku długotrwałego używania oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego.

4. Znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru, który umoż-
liwia o d r ó ż n i e n i e  t o w a r u  n a  p o d s t a w i e  j e g o  p o c h o -
d z e n i a. Innymi słowy, znak towarowy wyodrębnia towar wśród innych 
tego samego rodzaju inaczej oznaczonych lub też anonimowych6.

5. Znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru obejmujący 
o g ó ł  w y o b r a ż e ń  o  d a n y m  t o w a r z e. Znak towarowy kumulu-
je dwa rodzaje wyobrażeń o towarze7. po pierwsze, skutkiem percepcji zna-
ku towarowego jako jedności oznaczenia i towaru jest wywołanie w świado-
mości danej osoby obrazu zindywidualizowanego towaru; znak towarowy 
wyodrębnia dany towar spośród wszystkich należących do tego samego 
rodzaju, natomiast nie wywołuje w świadomości perceptora dodatkowych 
skojarzeń odnoszących się do towaru. tego rodzaju wyobrażenia mają cha-
rakter stabilny i jednolity. skutkiem percepcji znaku jest bowiem zawsze 
wywołanie w świadomości każdej osoby tego samego obrazu towaru. po 
drugie, znak towarowy może wywoływać dodatkowe opinie o szczególnych 
właściwościach tego towaru. nie są wykluczone negatywne oceny8, chociaż 
najczęściej jest to pozytywna opinia o tym towarze. Wyobrażenie o jakości 
towaru ze znakiem jest rezultatem własnych doświadczeń, wypowiedzi in-
nych konsumentów, intensywnej reklamy, atrakcyjności oznaczenia użytego 
jako składnik znaku towarowego itp. Wyobrażenia jakościowe poszcze-
gólnych odbiorców towarów mogą się znacznie różnić, a także podlegać 
istotnym zmianom w zależności od wielu czynników, np. zakresu reklamy, 
konkurencji na rynku, warunków zbytu towaru.

pierwszego rodzaju wyobrażenia związane ze znakiem towarowym – 
indywidualizacja produktu na podstawie jego pochodzenia – są obojętne 
z punktu widzenia wielkości zbywanej pod tym znakiem masy towarowej 
z tym znakiem, nie uzasadniają także zwiększenia ceny danego produktu. 
Dlatego też znaki towarowe, które wywołują tylko tego rodzaju asocjacje 
konsumentów, są pozbawione wewnętrznej (własnej) wartości. Drugiego 
rodzaju wyobrażenia związane ze znakiem towarowym zwiększają ilość 
zbywanych towarów, umożliwiają również podniesienie ceny w stosunku 

6 por. bliżej: § 1 p. 2 niniejszego rozdziału.
7 tak pozycje cytowane w przypisie nr 3. krytycznie w tej kwestii wypowiada się m. kępiński, 
Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, poznań 1979, s. 37. moim zdaniem nietrafnie.
8 j. szwaja, Znaki towarowe a znaki jakości, ŻG 1976, nr 46.
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do wyrobu tego samego rodzaju zbywanych anonimowo lub pod innym 
znakiem korzystających z gorszej opinii. nie ma znaczenia fakt, że nie-
oznaczony lub inaczej oznaczony produkt reprezentuje obiektywnie ten 
sam poziom cech użytkowych i jakościowych co towar ze znanym zna-
kiem. Znaki towarowe, z którymi są związane tego rodzaju skojarzenia, 
posiadają wewnętrzną wartość i dlatego są cennym składnikiem (niemate-
rialnym) majątku przedsiębiorstwa9.

Znak towarowy w obrocie gospodarczym oddziałuje na klientów i cało-
kształt tych działań określa się powszechnie mianem funkcji znaku towa-
rowego. jest to jedno z najżywiej dyskutowanych zagadnień w nauce pra-
wa10. ustalenie katalogu funkcji znaków towarowych powinno bowiem być 
kwestią wstępną przed przyznaniem ochrony prawnej tym oznaczeniom. 
ogromne zainteresowanie funkcjami znaku towarowego nie doprowadziło 
– jak dotychczas – nie tylko do ujednolicenia stanowisk, ale nawet do ich 
zbliżenia. W niniejszej rozprawie przyjmuję, że znak towarowy realizuje naj-
ważniejsze funkcje: oznaczenia pochodzenia, reklamową oraz jakościową.

2. Funkcje znaku towarowego
a. Funkcja oznaczenia pochodzenia
W początkowym okresie swojej historii znak towarowy realizował funk-

cję oznaczenia pochodzenia, imiennie odróżniając towar pochodzący z jed-
nego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących 
z innego przedsiębiorstwa. Informacja zawarta w oznaczeniach była kon-
kretna (imienna) i odnosiła się do towarów osoby prowadzącej dane przed-
siębiorstwo11. Rozwój gospodarczy i towarzyszące temu zjawisko powsta-
wania nowych form prawnych doprowadziły do istotnych zmian w praktyce 
oznakowania towarów znakiem towarowym. Znalazło to wyraz w dwóch 
tendencjach. po pierwsze, rozpowszechniły się znaki fantazyjne, abstrakcyj-
ne (np. „termoter”, „medox”) niezawierające imiennej informacji o przed-
siębiorstwie, z którego te towary pochodzą; znaki imienne (np. „e. Wedel”, 
„siemens”) znalazły się w znacznej mniejszości. po drugie, rozpowszechniła 
się praktyka używania jednego i tego samego znaku towarowego przez 
kilka przedsiębiorstw (np. znaki wspólne, znaki koncernów, używanie zna-
ku licencjodawcy przez licencjobiorcę). powyższe zjawiska doprowadziły 

9 na temat składników niematerialnych majątku przedsiębiorstwa: m. późniak-niedzielska, Pojęcie 
przedsiębiorstwa a jego majątek, „annales umCs” 1982, sectio G, vol. XXIX, s. 129 i n.
10 na przykład przegląd stanowisk spotykanych w zachodnioniemieckiej nauce prawa i orzecznic-
twie: R. sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, GRuR 1972, s. 402 i n.
11 na przykład: l. heydt, Zur Funktion de Marke, GRuR Int. 1976, s. 341–342.
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do wysunięcia w literaturze przedmiotu tezy o przestarzałym charakterze 
funkcji oznaczenia pochodzenia12. Zgodnie z tą tezą znak towarowy indy-
widualizuje towar sam w sobie, towar jako taki, nie wskazuje natomiast na 
pochodzenie towaru. W świetle tej koncepcji pochodzenie towaru nie ma 
żadnego znaczenia z punktu widzenia znaku towarowego. teza o dezaktu-
alizacji funkcji oznaczenia pochodzenie spotkała się z krytyką. Wyraża się 
opinię, że znak towarowy także współcześnie – chociaż w odmienny spo-
sób – realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia13. Zajęcie stanowiska w tej 
kwestii wymaga rozważenia charakteru informacji (wskazówki) zawartej 
w oznaczeniu stanowiącym składnik znaku towarowego oraz przedmiotu 
(punktu odniesienia) tej informacji.

W obrocie gospodarczym występują dwa rodzaje oznaczeń: jedne 
utożsamiane z nazwą przedsiębiorstwa lub nazwiskiem właściciela (znaki 
firmowe) informują imiennie (konkretnie), z jakiego przedsiębiorstwa po-
chodzi dany produkt, natomiast inne (oznaczenia fantazyjne) informują, 
że towar pochodzi z anonimowego przedsiębiorstwa. Wydawać się może 
pozornie, że w drugim przypadku informacja nie ma jakiegokolwiek zna-
czenia, każdy bowiem towar musi być zbywany przez jakieś przedsiębior-
stwo. W rzeczywistości taka wskazówka, chociaż uboższa treściowo w po-
równaniu z pierwszą kategorią oznaczeń, jest również istotna z punktu 

12 R. Franceschelli, Sui marchi d’impresa, milano 1972, s. 81 i n.; l. heydt, Zur Funktion…, s. 431; W. op-
penhoff, Wendel der Markenrechtskonzeption?, GRuR Int. 1973, s. 433 i n.; p. auteri, Territorielita del diritto 
di marchio e circolazione di prodotti originale, milano 1973, s. 46 i n. por. także krytykę funkcji oznaczenia 
pochodzenia przez m. kępińskiego, Rozporządzanie prawem…, s. 54–55.
13 W literaturze RFn np. a. Beumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, münchen 1979, s. 68 i n.; 
F.k. Beier, W. krieger, Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke, GRuR Int. 1976, s. 125 
i n.; F.k. Beier, Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht – Zur Beurteilung des Vertriebes umgepackter 
und neu gekennzeichneter Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRuR Int. 
1978, s. 264; idem, Unterscheidende Zusätze als Mittel zur Lösung marken – und firmenrechtlicher Konflikte 
im Gemeinsemen Markt, RIW 1978, s. 397. Z literatury francuskiej np. p. Roubier, Le droit de la pro-
priété industrielle, t. II, paris 1954, s. 483; j. saint-Gel, Marques de Fabrique de Commerce ou de Service, 
paris 1972, a12; a. Chavanne, j. Burst, Droit de le priopriété industrielle, paris 1976, s. 343. Z literatury 
amerykańskiej np. F. schechter, The rational basis of  trademark protection, 40 harv. l. Rev, s. 813; h. nims, 
The Law of  Unfair Competition and Trade Marks, new york 1947, s. 520 i n. Z literatury szwajcarskiej 
przede wszystkim p. troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnemen und Marken, Basel 1980, s. 35. 
Z literatury włoskiej np. a. Vanzetti, Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRuR Int. 1965, s. 128 
i n.; G. aghina, L’utilizzazione atipica del marchio altrui, milano 1971, s. 29; m. Rotondi, Diritto industriale, 
padova 1965, s. 108 i n. Z literatury radzieckiej np. V. Dozorcew, Funkcii towarnogo znaka i ego prawowoj 
reżim, „Chozjajstwo i prawo” 1978, nr 1, s. 49. Z literatury czechosłowackiej np. raport czechosłowackiej 
grupy aIppI annuaire 1976, s. 151. Z literatury nRD np. k. hierse, Wesen, Funktion und Gegenstand…, 
s. 28. Z literatury węgierskiej np. raport grupy węgierskiej aIppI annuaire 1978. Z literatury polskiej 
R. skubisz, Nowa ustawa o znakach towarowych, puG 1985, nr 7, s. 184; m. niedzielska, R. skubisz, La 
nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985, pI 1987, nr 2, s. 80.
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widzenia konsumentów14. otrzymują oni bowiem informacje o źródle 
pochodzenia towarów z danym znakiem. Dowiadują się, że wszystkie tak 
samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębior-
stwa. Znaki fantazyjne przekazują w porównaniu ze znakami firmowymi 
uboższe informacje o towarze, ponieważ nie identyfikują bezpośrednio 
przedsiębiorstwa. jednakże brak tej informacji nie upoważnia do stwier-
dzenia, że znaki fantazyjne nie realizują funkcji oznaczenia pochodzenia. 
W każdym bowiem wypadku, wskazując na wspólne, chociaż anonimowe, 
źródło pochodzenia wszystkich towarów z tym znakiem, odróżniają je tym 
samym od towarów inaczej oznaczonych bądź też nieoznaczonych. to-
wary nieoznaczone lub inaczej oznaczone pochodzą już z innego źródła 
(przedsiębiorstwa). Innymi słowy, minimum informacji przekazywanych 
przez oznaczenia fantazyjne jest wystarczające do odróżnienia towarów na 
podstawie kryterium ich pochodzenia15.

Znacznie poważniejszy jest wskazany wyżej drugi argument na rzecz 
tezy o redukcji funkcji oznaczenia pochodzenia do funkcji odróżniającej. 
W przypadku wspólnych znaków towarowych, znaków towarowych zrze-
szeń (koncernów) przedsiębiorstw lub też udzielenia licencji na używanie 
znaku towarowego zachodzi przypadek używania znaku przez kilka od-
rębnych i niezależnych przedsiębiorstw. Z całą pewnością te znaki towa-
rowe nie wskazują już na jedno przedsiębiorstwo. ponadto w tych sytu-
acjach osoby używające znaku towarowego są najczęściej zobowiązane do 
utrzymania jednolitego poziomu cech jakościowo-użytkowych produktów 
opatrywanych tym znakiem, co mogłoby sugerować, że znak wyróżnia tyl-
ko towar jako taki, a źródło pochodzenia nie ma żadnego znaczenia16. 
powyższe stwierdzenia nie są wystarczające do udowodnienia dezaktuali-
zacji funkcji oznaczenia pochodzenia na rzecz funkcji odróżniającej. je-
stem przekonany, że także w wyżej wymienionych przypadkach używanie 
jednego i tego samego znaku towarowego przez kilka odrębnych i nie-
zależnych przedsiębiorstw odróżnia towary na podstawie kryterium ich 
pochodzenia. przedmiotem wskazówki zawartej w oznaczeniu (imiennej 
lub abstrakcyjnej) stanowiącym składnik znaku towarowego jest źródło 
pochodzenia towaru17. W pierwszym okresie rozwoju praktyki oznakowy-
wania towarów wszystkie czynności związane z produkcją i nakładaniem 

14 F.k. Beier, u. krieger, Wirtschaftliche Bedeutung…, s. 126 i n.; p. troller, Kollisionen zwischen Firmen…, s. 37.
15 p. troller, Kollisionen zwischen Firmen…, s. 39.
16 tak wyraźnie: R. Franceschelli, Sui marchi…, s. 83–84; l. heydt, Zur Funktion…, s. 341–342.
17 tak również: F.k. Beier, u. krieger, Wirtschaftliche Bedeutung…, s. 127; p. troller, Kollisionen zwischen 
Firmen…, s. 40.
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znaku na wyroby oraz ich wprowadzeniem do obrotu wykonywał „wła-
ściciel” znaku towarowego w swoim przedsiębiorstwie. Wraz z rozwojem 
stosunków produkcji coraz częściej wiele czynności (np. produkcja ele-
mentów składowych, a nawet całego wyrobu, nakładanie znaku na towar) 
jest przeprowadzonych poza przedsiębiorstwem „właściciela” znaku to-
warowego. Fizycznie towar nie pochodzi lub też nie pochodzi całkowi-
cie z tego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia znaku towarowego ocena 
obydwu powyższych sytuacji powinna być taka sama. nie ma znaczenia 
miejsce fizycznego pochodzenia towaru ze znakiem, a istotną rolę odgry-
wa jedynie wola „właściciela” znaku towarowego, aby dany towar – tak jak 
został oznaczony – konsumenci łączyli z jego przedsiębiorstwem. Wyra-
zem tej woli (zgody) jest nałożenie znaku na towar18 (przy czym nie jest 
istotne, kto wytworzył dany wyrób lub opakował) i jego wprowadzenie do 
obrotu. „Właściciel” znaku towarowego może to zrobić samodzielnie lub 
też upoważnić inną osobę prawną lub fizyczną. W każdym jednak przy-
padku znak informuje nabywcę, że wszystkie czynności związane z wytwo-
rzeniem wyrobu, jego ewentualnym opakowaniem i wprowadzeniem do 
obrotu odbyły się pod kontrolą „właściciela” znaku towarowego. W tym 
znaczeniu towar ze znakiem pochodzi z przedsiębiorstwa prowadzonego 
przez „właściciela” znaku towarowego. Źródło pochodzenia towaru jest 
zlokalizowane z punktu widzenia znaku towarowego jedynie w tym przed-
siębiorstwie. można je nazwać źródłem pochodzenia wąsko rozumianym, 
w odróżnieniu od sytuacji, gdy towar pochodzi z punktu widzenia znaku 
towarowego z więcej niż jednego przedsiębiorstwa.

proces rozwoju gospodarczego doprowadził do powstania między 
odrębnymi przedsiębiorstwami rozmaitych więzi gospodarczych, finanso-
wych, organizacyjnych (ujętych w rozmaite ramy prawne) mających zna-
czenie dla produkcji, oznaczania towaru znakiem oraz jego wprowadzenia 
do obrotu. jeżeli „właściciel” znaku towarowego może i pragnie przyjąć 
całkowitą odpowiedzialność za towar ze znakiem, to zachodzi przypadek 
opisany wyżej; towar pochodzi – z punktu widzenia znaku towarowego – 
z przedsiębiorstwa „właściciela” znaku towarowego, natomiast fizyczne 
pochodzenie towaru nie ma jakiegokolwiek znaczenia. jeżeli jednak pra-
gnie się poinformować konsumentów, że obok tegoż „właściciela” znaku 
towarowego także inna osoba wywarła wpływ na powstanie, oznaczenie 
i zbywanie towarów, to używa się znaku towarowego podobnego do znaku 
towarowego „właściciela”. towar ze znakiem jest wówczas przypisywany 

18 F.k. Beier, Grenzen…, s. 264; p. Roubier, Le droit…, t. I, s. 382; a. Chavanne, j. Burst, Droit…, s. 378.
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przez odbiorców nie tylko właścicielowi znaku, ale również innej osobie 
(osobom). Innymi słowy, towar pochodzi – z punktu widzenia znaku to-
warowego – z kilku przedsiębiorstw. mamy zatem do czynienia ze źró-
dłem pochodzenia szeroko rozumianym.

W przypadku wspólnych znaków towarowych, znaków towarowych 
koncernów, licencji znaków towarowych mogą wystąpić dwie sytuacje. po 
pierwsze, wszystkie podmioty używają takich samych znaków towarowych. 
konsumenci „przypisują” wyroby ze znakiem „właścicielowi” danego zna-
ku towarowego. Zachodzi wtedy zbieżność z wyżej opisanym przypadkiem, 
gdy „właściciel” znaku towarowego wszystkie czynności składające się na 
powstawanie, oznaczanie i wprowadzanie do obrotu „wiąże” ze swoim 
przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy kilka przedsiębiorstw (np. licencjo-
dawca i licencjobiorca) używa takiego samego znaku, to z punktu widze-
nia prezentowanej koncepcji pochodzenia towaru ze znakiem dany towar 
pochodzi z jednego i tego samego źródło, chociaż są to fizycznie odrębne 
przedsiębiorstwa. po drugie, podmioty używają podobnych znaków towa-
rowych. W tych przypadkach pragnie się przekazać informację nabywcom, 
że dany wyrób pochodzi – punktu widzenia znaku towarowego – z więcej 
niż jednego przedsiębiorstwa. nie ma znaczenia okoliczność, że w kon-
kretnej sytuacji wyrób został całkowicie wyprodukowany przez członka 
organizacji lub też licencjobiorcę. podobieństwo do znaku towarowego 
„właściciela” wyraża myśl, że proces powstawania danego wyrobu był 
częściowo kontrolowany przez właściciela znaku towarowego, a częścio-
wo przez inną osobę. W tym przypadku zatem znak towarowy pochodzi 
z więcej niż jednego przedsiębiorstwa. powstaje wówczas sytuacja „decen-
tralizacji” kompetencji związanej ze znakiem towarowym, który wskazuje 
na większą liczbę przedsiębiorstw.

W czasach współczesnych znak towarowy także realizuje funkcję ozna-
czenia pochodzenia. Wskazuje bowiem imiennie lub abstrakcyjnie, że dany 
towar pochodzi – w powyższym rozumieniu – z przedsiębiorstwa osoby 
używającej danego znaku towarowego (źródło pochodzenia towarów wą-
sko rozumiane) bądź też ze związku kilku przedsiębiorstw, a związki te 
o charakterze organizacyjnym, gospodarczym i prawnym mają wpływ na 
powstanie, oznaczanie i zbyt towarów ze znakiem (źródło pochodzenia 
szeroko rozumiane). przekazując te informacje, znak towarowy odróżnia 
towary z danym znakiem od towarów tego samego rodzaju inaczej ozna-
kowanych lub też zbywanych bez jakiegokolwiek oznaczenia.

W nauce prawa najczęściej odróżnia się funkcję oznaczenia pochodze-
nia od funkcji odróżniającej (indywidualizacyjnej). Wzajemne ich związki 
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są przedstawiane w sposób bardzo zróżnicowany. obydwie funkcje mają 
wprawdzie charakter samodzielny, ale warunkują się wzajemnie; bądź 
funkcja oznaczenia pochodzenia jest wtórna w stosunku do funkcji od-
różniającej, bądź też funkcja oznaczenia pochodzenia pokrywa się z funk-
cją odróżniającą19. W moim przekonaniu to rozróżnienie ma znaczenie 
jedynie poznawcze. Chodzi bowiem o podkreślenie różnych aspektów 
tego samego zjawiska. jeżeli redukujemy treść funkcji oznaczenia pocho-
dzenia do wskazywania źródła pochodzenia towarów, to konieczne jest 
uwzględnienie funkcji odróżniającej, dzięki której znak towarowy odróż-
nia towary. jeżeli natomiast twierdzi się, że znak towarowy realizuje funk-
cję oznaczenia pochodzenia, odróżniając towary na podstawie kryterium 
ich pochodzenia, to treść tej funkcji obejmuje również element odróżnia-
nia towarów. nie ma zatem potrzeby redukowania treści funkcji oznacze-
nia pochodzenia i tworzenia odrębnej funkcji odróżniającej. 

B. Funkcje reklamowe
Znak towarowy realizuje funkcję reklamową, zachęcając klientów do 

nabywania towarów oznaczonych danym znakiem. Funkcja ta może być 
wykonywana jedynie na podstawie renomy towarów ucieleśnionej w zna-
ku towarowym20. Dzięki tej renomie znak towarowy może utrzymać krąg 
potencjalnych konsumentów, a nawet go poszerzyć. to skłania do wyra-
żenia opinii, że omawiana funkcja znaku ma współcześnie bardzo poważ-
ne znaczenie gospodarcze21. Wiąże się to przede wszystkim z niebywałym 
rozwojem reklamy, która nie byłaby zasadniczo możliwa bez posługiwania 
się znakami towarowymi.

Renoma znaku towarowego nie powstaje z chwilą jego kreowania, 
a zatem funkcja reklamowa nie wynika z istoty znaku, w przeciwieństwie 
do funkcji oznaczenia pochodzenia. ponadto logicznym skutkiem faktu, 
że nie wszystkie znaki towarowe posiadają renomę, jest uznanie, że nie 
wszystkie znaki wykonują funkcję reklamową. Do chwili powstania tej re-
nomy znak towarowy nie może skutecznie kierować uwagi konsumentów 

19 przegląd stanowisk w zachodnioniemieckiej nauce prawa podaje R. sack, Die rechtlichen Funktio-
nen…, s. 402 i n.; w szwajcarskiej nauce prawa p. troller, Kollisionen zwischen Firmen…, s. 36. Zob. 
również: m. kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 55.
20 W. schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964, s. 187. Zdaniem l. heydta, Zur Funk-
tion…, s. 341; każdy znak towarowy realizuje funkcję reklamową, ponieważ zwraca uwagę klientów 
na towar.
21 oczywiście tak autorzy, którzy uważają, że funkcja ta jest nierozłącznie związana z istotą znaku 
(np. l. heydt, Zur Funktion…, s. 341–342), ale również ci, którzy wyrażają pogląd, że współcześnie 
funkcja oznaczenia pochodzenia zachowała swoje znaczenie (np. F.k. Beier, u. krieger, Wirtschaft-
liche Bedeutung…, s. 128; por. również: m. kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 57–58).
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na wyroby opatrzone tym znakiem i polecać je ich uwadze. jak widać, wy-
konywanie funkcji reklamowej jest zatem przesunięte w czasie w stosunku 
do funkcji oznaczenia pochodzenia. ta ostatnia, jak już wyżej wskazano, 
jest bowiem wykonywana od chwili wytworzenia postrzeganego przez 
odbiorców związku między oznaczeniem a towarem umożliwiającego 
wyróżnienie danego produktu wśród wyrobów legitymujących się innym 
pochodzeniem.

jeżeli znak towarowy symbolizuje złą sławę towaru, to znak ten, kieru-
jąc uwagę konsumentów na towar z tym znakiem, jednocześnie zniechęca 
do zakupu. Zamiast „przyciągać” do towaru – „odpycha”. Działa zatem 
jako „znak ostrzeżenia”. odzyskanie zaufania klientów jest bardzo trudne 
i kosztowne. Dlatego też zgodzić się należy z opinią wyrażoną w litera-
turze, że najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest zaniechanie używania 
skompromitowanego znaku22.

szczególnie efektywnie realizują funkcję reklamową znaki sławne23. 
oznaczenia stanowiące składnik takiego znaku (obok towaru) mogą stać 
się bowiem same w sobie symbolem wysokiej renomy. Będą przyciągać 
klientów także do towarów innego rodzaju niż towary, na podstawie któ-
rych powstały pozytywne opinie konsumentów. skutkiem używania takie-
go znaku dla towaru innego rodzaju może być i jest najczęściej „rozwod-
nienie” jego zdolności przyciągania klientów do towarów z tym znakiem 
(siły atrakcyjnej znaku). osłabieniu ulega renoma ucieleśniona w tym zna-
ku towarowym i słabsza staje się jego siła oddziaływania na konsumentów.

C. Funkcja jakościowa
Znak towarowy wykonuje funkcję jakościową, przekazując konsumen-

tom informację o cechach jakościowych danego towaru. Funkcji tej nadaje 
się różną treść w zależności od znaczenia przypisywanego faktowi posłu-
giwania się znakiem w obrocie gospodarczym oraz sposobu rozumienia 
jakości towaru.

Zgodnie z dominującym poglądem największe praktyczne znaczenie 
ma informowanie klientów, że wszystkie towary z tym znakiem, czyli tak 
samo oznaczone, pochodzą – w powyższym rozumieniu – z jednego i tego 
samego źródła oraz reprezentują ten sam poziom cech jakościowych24. Na 
podstawie pochodzenia towarów ze znakiem konsument wnioskuje o ich 

22 j. szwaja, Znaki towarowe…
23 por. bliżej: § 2 niniejszego rozdziału oraz § 4 p. 2 rozdziału III.
24 na przykład F.k. Beier, u. krieger, Wirtschaftliche Bedeutung…, s. 126; R. Callmann, The Law of  
Unfair Competition Trademarks and Monopolies, t. III, mundelein 1967, § 65, 2.
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jakości. upoważnia to do stwierdzenia, że funkcja jakościowa nie ma cha-
rakteru samodzielnego w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia, 
lecz jest wobec niej wtórna25. aby znak mógł przekazywać te informacje, 
musi przecież wcześniej odróżnić towary na podstawie ich pochodzenia. 
W przeciwieństwie do funkcji oznaczenia pochodzenia funkcja jakościowa 
nie jest właściwa wszystkim znakom towarowym. przekazywanie infor-
macji o jakości towaru z tym znakiem zakłada już istnienie wyobrażeń 
o jakości tych wyrobów. Funkcja ta jest zatem realizowana pod warunkiem 
wcześniejszego używania danego znaku, natomiast funkcja oznaczenia 
pochodzenia jest wykonywana przez znak od chwili jego powstania.

Zdarza się niekiedy, że konsument może kształtować swoje wyobra-
żenie o jakości wyrobu z danym znakiem nie tylko na podstawie faktu 
opatrzenia tym znakiem większej liczby wyrobów na rynku, lecz samo 
oznaczenie jako element znaku towarowego zawiera wzmiankę o jakości 
produktu. W tym wypadku chodzi najczęściej o znak fantazyjny, który za-
chował jeszcze częściowo pierwotne znaczenie słowa użytego jako skład-
nik znaku towarowego, np. lux, super, prima.

przedmiotem informacji przekazywanej przez znak towarowy jest ja-
kość produktu opatrzonego tym znakiem. może ona być ujmowana wąsko 
bądź też bardzo szeroko. W pierwszym przypadku chodzi jedynie o cechy 
jakościowe danego produktu; nie bierze się pod uwagę takich elementów 
składających się na renomę towaru, jak np. obsługa serwisowa, dotrzymy-
wanie terminów dostaw, cena towaru, kultura personelu, w drugim przypad-
ku jakość produktu jest rozumiana jako całokształt świadczeń związanych 
z danym towarem, tzn. obok cech towaru bierze się pod uwagę również 
wymienione wyżej elementy. praktyce dnia codziennego odpowiada to dru-
gie ujmowanie jakości. konsument nie różnicuje bowiem między jakością 
towaru i całokształtem możliwych świadczeń związanych z tym towarem. 
ponadto nieodzowne jest szerokie ujmowanie jakości w przypadku znaków 
usługowych, a zwłaszcza tych, które nie posiadają substytutu materialnego 
(np. nauka języków obcych, doradztwo, turystyka).

3. Ekonomiczne warunki przydatności znaku towarowego
Znak towarowy realizuje wyżej omówione funkcje w sposób poten-

cjalny, a pod warunkiem ziszczenia się dodatkowych okoliczności rów-
nież w sposób realny. Znak towarowy wykonuje swoje funkcje jedynie 

25 m. niedzielska, R. skubisz, La nouvelle…, s. 83; a. Chavanne, j. Burst, Droit…, s. 343 i n.; a. Baumbach, 
W. heformehl, op. cit., s. 10; W. schluep, Das Markenrecht…, s. 71. odmiennie G. Rieble, Markenrecht und 
Paralelimport, stuttgart 1968, s. 123 i n.
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potencjalnie w sytuacji, gdy przekazywane przez znak towarowy informa-
cje nie mają jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego. Z istoty znaku towa-
rowego wynika, że niektóre funkcje są realizowane potencjalnie od chwili 
kreowania znaku towarowego. Wykonuje on funkcje w sposób realny, gdy 
przekazywane informacje są istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
oraz odbiorców towarów i usług. Znak może wykonywać swoje funkcje 
w sposób rzeczywisty w pewnym odstępie czasu w stosunku do chwili 
swojego powstania, ponieważ przekazywanie istotnych informacji o towa-
rze opatrzonym danym znakiem wymaga wcześniejszego używania tego 
znaku w obrocie. jednakże do uzyskania rzeczywistego znaczenia przez 
znak towarowy konieczne jest także spełnienie ogólnych, zewnętrznych 
w stosunku do niego warunków w gospodarce danego kraju. Rozstrzygają 
one o przydatności znaku towarowego w gospodarce kraju. W moim prze-
konaniu warunki te przedstawiają się następująco:

1. przedsiębiorstwo musi być zainteresowane maksymalizacją zysku 
poprzez maksymalizację zbytu towarów. Wynikają z tego dwa szczegóło-
we twierdzenia. po pierwsze, podmiot prowadzący działalność gospodar-
czą musi dysponować swobodą wyboru wielkości i struktury produkcji 
oraz swobodą w zakresie reprodukcji (swobodą inwestowania). Centrum 
decyzyjne musi mieścić się zatem w przedsiębiorstwie. Brak zaintereso-
wania przedsiębiorstwa w maksymalizacji zbytu swoich produktów jest 
równoznaczne z brakiem zainteresowania znakiem towarowym, który m.in. 
umożliwia zwiększenie zbywanej masy towarowej. po drugie, rynek stano-
wi najważniejsze kryterium oceny pracy przedsiębiorstwa. Inne kryteria (np. 
wykonanie zadań planowych) mają jedynie podrzędne znaczenie. pozycja 
przedsiębiorstwa jest zatem prostą konsekwencją oceny jego produktów 
i usług przez klientów. pozytywna ocena manifestująca się w dużej liczbie 
aktów zakupu towarów oraz w szerokim korzystaniu z usług przedsiębior-
stwa umożliwia rozwój przedsiębiorstwa; natomiast negatywna ocena pro-
wadzi do zmniejszenia się rentowności przedsiębiorstwa, a nawet do jego 
upadłości. Bez znaczenia jest typ własności dominujący w danym państwie, 
ponieważ samodzielność przedsiębiorstw jest możliwa w systemie opartym 
na własności społecznej, a centralistyczne metody zarządzania mogą rów-
nież występować w systemie opartym na własności prywatnej.

2. na rynku spotykają się produkty służące zaspokojeniu – w szerokim 
rozumieniu – określonej potrzeby człowieka, pochodzące z dwóch lub 
więcej przedsiębiorstw; nie ma znaczenia siedziba tych przedsiębiorstw, 
istotne jest jedynie, że produkty pochodzą z różnych źródeł, a konsument 
może spośród nich swobodnie wybierać i tym samym preferuje produkty 
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określonego wytwórcy (sprzedawcy). jeżeli wszystkie produkty na danym 
rynku pochodzą tylko z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, to przed-
siębiorstwo nie jest zainteresowane używaniem znaku towarowego. pro-
dukt sprzedaje się sam, ponieważ konsument musi go kupić, a znak jest 
tylko elementem dekoracyjnym.

3. na rynku istnieje równowaga podaży i popytu w odniesieniu do da-
nego rodzaju produktu lub też przewaga podaży nad popytem. W przy-
padku przewagi popytu nad podażą towar sam znajduje nabywcę i fakt 
posługiwania się oznaczeniem wyróżniającym nie ma znaczenia.

stopień realizacji powyższych trzech elementów określa faktyczną 
przydatność znaków towarowych w danym kraju. jeżeli w odniesieniu do 
określonych towarów nie są spełnione powyższe warunki, to opatrywa-
nie go znakiem towarowym jest zbędne. nałożenie na przedsiębiorstwo 
obowiązku używania znaku towarowego nie nada mu również znaczenia 
ekonomicznego. Znak towarowy nie będzie realizować swoich funkcji. 
natomiast spełnienie tych warunków umożliwia poprzez znak towarowy 
realizację określonych interesów przedsiębiorstw oraz konsumentów.

§ 2. Interes przedsiębiorstw i konsumentów w dziedzinie 
znaków towarowych

Realizacja scharakteryzowanych funkcji znaku towarowego dotyka inte-
resów następujących osób: jego „właściciela”, konsumentów oraz przed-
siębiorstwa konkurencyjnego wobec „właściciela” znaku. poniżej omawiam 
kolejno interesy tych osób związane z używaniem znaku towarowego26.

najważniejszy interes „właściciela” znaku towarowego można określić 
mianem identyfikacyjnego. Chodzi o to, aby znak towarowy przekazywał 
prawdziwe informacje, które pozwalają bezbłędnie określić imiennie lub 
abstrakcyjnie oznaczone miejsce pochodzenia danego wyrobu ze znakiem. 
tylko wtedy znak towarowy może budzić wrażenie odbiorców stałej jakości 
wyrobów opatrzonych tym znakiem oraz umożliwiać powstawanie reno-
my towaru na podstawie reklamy, własnego doświadczenia konsumentów 
itp. W rezultacie używanie znaku – pod warunkiem spełnienia wymogów 
przedstawionych w § 1 pkt 3 – może prowadzić do wzrostu sprzedaży to-
warów i tym samym do maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa.

Realizacja interesu identyfikacyjnego wymaga spełnienia dwóch wa-
runków. oznaczenie musi mieć charakter odróżniający oraz przekazywać 
prawdziwe informacje o pochodzeniu towaru. Dlatego też nałożenie znaku 

26 Różnorodne interesy związane ze znakiem towarowym omawia najszerzej: k. spoendlin, Das 
Marken recht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, Basel 1974.
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na towar bez zgody „właściciela” znaku towarowego stanowi wymow-
ne naruszenie jego interesów. taka działalność może prowadzić bowiem 
do zmniejszenia sprzedaży towarów „właściciela” znaku towarowego 
i w ostatecznym rezultacie najczęściej do zmniejszenia jego zysku.

Z istoty znaku towarowego jako związku oznaczenia i towaru zacho-
dzącego w świadomości człowieka wynika, że taka konfuzja nie wystę-
puje w razie użycia oznaczenia dla towarów innego rodzaju, niż to czyni 
„właściciel” znaku towarowego27. Z tego powodu nie ma on zasadniczo 
interesu w zakazywaniu używania oznaczenia dla towarów innego rodzaju. 
konsumenci nie kojarzą bowiem już wtedy danego towaru z przedsiębior-
stwem „właściciela” znaku towarowego bezpośrednio przy znaku imien-
nym albo pośrednio przy znaku fantazyjnym. przyjmuje się, że różne są 
źródła pochodzenia towarów oznaczonych takimi samymi znakami.

pewne stosunkowo nieliczne znaki towarowe są symbolem wyjątko-
wo dużej renomy towarów i stanowią cenną wartość w przedsiębiorstwie 
„właściciela” znaku towarowego. te właśnie znaki sławne są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania innych osób prowadzących działalność go-
spodarczą. pragną one używać tych znaków dla towarów innego rodzaju, 
niż to czyni „właściciel” danego znaku, w przeświadczeniu, że skierują 
uwagę klientów na swoje towary (innego rodzaju) i zachęcą do ich naby-
wania. takie postępowanie nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadze-
nia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru, lecz zmierza do wyko-
rzystania renomy ucieleśnionej w cudzym znaku towarowym. skutkiem 
takiego posługiwania się cudzym znakiem mógłby być spadek zaufania 
do towarów pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela sławnego znaku 
towarowego. siła atrakcyjna (renoma) zmaterializowana w danym znaku 
uległaby „rozwodnieniu”, a on sam oddziaływałby już słabiej na klientów. 
Dlatego też właściciel sławnego znaku towarowego pragnie uniemożli-
wić posługiwanie się jego znakiem w przypadku towarów innego rodza-
ju. powstaje jednak pytanie, czy ma on rzeczywiście uzasadniony interes 
w uniemożliwieniu takiego postępowania innych podmiotów gospodar-
czych. nie jest bowiem ostatecznie stwierdzone, że użycie znanego znaku 
towarowego dla towarów innego rodzaju powoduje przyciągnięcie konsu-
mentów do tych towarów i ewentualny spadek zaufania do towarów po-
chodzących z przedsiębiorstwa „właściciela” znanego znaku. nowocze-
sna nauka psychologii reklamy nie zajmuje w tej kwestii jednoznacznego 

27 orzecznictwo i nauka prawa uznaje wyjątkowo możliwość powstania konfuzji także w razie uży-
cia oznaczenia dla towarów innego rodzaju. por. bliżej: R. sack, Markenschutz ausserhalb des Gleichar-
tigkeitsbereichs in der EG, RIW 1985, s. 597 i n. oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.
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stanowiska28. nauka prawa i orzecznictwa, a ostatnio również ustawodaw-
stwo niektórych krajów zdają się przyjmować, że wskazane użycie znane-
go znaku wywołuje określone reakcje konsumentów29. W konsekwencji 
zarysowuje się tendencja do uznawania interesu „właściciela” znanego 
znaku w przypadku zakazywania używania takiego samego znaku dla to-
warów innego rodzaju.

Z powyższym wiąże się kolejny interes „właściciela” znaku towarowe-
go. używanie oznaczenia stanowiącego element znaku towarowego dla 
towarów innego rodzaju (tzn. bez wywoływania konfuzji odbiorców co 
do pochodzenia towarów) oraz korzystanie z tego oznaczenia w szero-
ko rozumianej działalności kulturalno-informacyjnej (np. w utworach li-
terackich i kinematograficznych, sztukach scenicznych, publikacjach na-
ukowych) zawsze uruchamia proces degeneracji znaku towarowego, który 
może doprowadzić do przekształcenia się danego oznaczenia w nazwę to-
waru będącego dotychczas przedmiotem tego znaku towarowego. W inte-
resie właściciele znaku towarowego leży zatem podjęcie wszelkich działań, 
które zapobiegną degeneracji znaku towarowego30.

przechodząc do omówienia interesu konsumentów związanego z uży-
waniem znaku towarowego, należy stwierdzić, że pragną oni nabywać to-
wary o wysokich walorach użytkowych i jakościowych. Znak towarowy 
ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie towaru. pozwala bowiem nabyw-
cy wyszukać produkty znane mu z reklamy lub z własnego doświadczenia. 
odbiorcy są zatem zainteresowani w oznakowywaniu produktów znakami 
o dostatecznych znamionach odróżniających oraz zawierających prawdzi-
we informacje o pochodzeniu konkretnego egzemplarza ze znakiem. nie 
zaspokaja interesu konsumentów posługiwanie się w obrocie (w charakte-
rze znaków towarowych) oznaczeniami, które nie mogą – z uwagi na swoje 
strukturalne cechy – indywidualizować towarów na podstawie ich pocho-
dzenie. natomiast dobitnie godzi w interes konsumentów posługiwanie 
się znakiem, który przekazuje fałszywe informacje co do pochodzenia – 
w rozumieniu wynikającym z formuły znaku towarowego – towaru. naj-
ogólniej mówiąc, niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co 
do pochodzenia towaru występuje w każdym wypadku, gdy dany towar 
ze znakiem jest prezentowany konsumentom wbrew woli „właściciela” 

28 h. kohl, Die „Verwässerung“ berühmter Kannzeichen, Berlin 1975, s. 79 i n., zwłaszcza s. 97. Częściowo 
odmiennie: R. sack, Die „Verwässerung” bekannter Marken und Unternehmenskenneichen, WRp 1985, s. 466.
29 taki wniosek zdaje się płynąć z praktyki przyznawania ochrony poza granicami podobieństwa 
towarów. por. np. R. sack, Markenschutz…, s. 598 i n. oraz rozdział III, § 4, p. 2 niniejszej rozprawy.
30 por. rozdział III, § 4, p. 3.
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tego znaku (np. towar został oznaczony znakiem „właściciela” bez jego 
zgody, towar oznaczony przez właściciela został wprowadzony do obrotu 
bez jego zgody, towar wprowadzony do obrotu przez „właściciela” znaku 
został istotnie zmodyfikowany). każde oznaczenie dzięki połączeniu go 
z towarem informuje o pochodzeniu tego towaru, lecz równocześnie jako 
struktura formalna zawiera własną treść. najczęściej jest ona nieczytelna 
lub też nie ma znaczenia dla oceny towaru. Faktem jest jednak, że poważ-
na część oznaczeń używanych w obrocie zawiera mniej lub bardziej jasną 
wskazówkę co do natury towaru lub jego właściwości. Chodzi o wywoła-
nie u konsumentów jakiegoś skojarzenia, które spowoduje podjęcie decyzji 
o zakupie towaru. Dotyczy to przede wszystkim znaków słownych, ale jest 
również możliwe w odniesieniu do znaków obrazowych. Znaki te, jeżeli 
przekazują fałszywe informacje o właściwościach towaru (znaki mylące), 
są sprzeczne z interesem konsumentów. konsument jest również zainte-
resowany w utrzymywaniu na niezmiennym poziomie jakości produktu, 
a nawet jego stałym podwyższaniu.

Interes przedsiębiorstwa konkurencyjnego jest taki sam jak „właścicie-
la” znaku towarowego. W tym miejscu chodzi jednak o interes przedsię-
biorstwa konkurencyjnego powstający z uwagi na używanie znaku przez 
inną osobę prawną lub fizyczną. przede wszystkim konkurent jest zain-
teresowany zminimalizowaniem swoich trudności w dostępie do nowych 
oznaczeń, których pragnie używać jako znaków towarowych31. jak wyka-
zuje bowiem praktyka, do dyspozycji osób prowadzących działalność go-
spodarczą jest ograniczona liczba atrakcyjnych oznaczeń szczególnie do-
brze nadających się do używania jako znaki towarowe. konkurent jest też 
zainteresowany korzystaniem z tych oznaczeń, które używane uprzednio 
jako znaki towarowe, stały się już określeniami opisowymi w wyniku dege-
neracji znaku towarowego.

na podstawie powyższych uwag wspólny interes wymienionych pod-
miotów można określić jako dążenie do zachowania prawdziwego cha-
rakteru znaku towarowego. Chodzi o wyeliminowanie przypadków wpro-
wadzenia w błąd odbiorców zarówno ze względu na charakter użycia 
(wprowadzenie w błąd co do źródła pochodzenia towaru), jak i treść 
oznaczenia (znaki mylące). uznanie dopuszczalności praktyki nieposza-
nowania prawdziwego charakteru spowodowałoby niewyobrażalny chaos 
na rynku i przekreśliłoby jakąkolwiek przydatność znaków towarowych 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą i konsumentów.

31 W. schluep, Das Markenrecht…, s. 79 i n.; k. spoendlin, Das Marken…, s. 37.
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§ 3. Modele ochrony prawnej znaków towarowych

1. Geneza instytucji
W starożytnym Rzymie znaki towarowe były częściowo chronione na 

podstawie actio iniuriarum32, a w średniowiecznej europie stanowiły przed-
miot przywilejów udzielonych cechom rzemieślniczym33. nowoczesne 
podstawy ochrony znaków towarów kształtowały się dopiero w XIX w.34 
Decydujący wpływ na powstanie i ukształtowanie form ochrony prawnej 
znaków towarowych wywarły – w różnym stopniu w poszczególnych kra-
jach ówczesnego świata – idea wielkiej rewolucji francuskiej oraz burzliwy 
rozwój w XIX w. gospodarki typu kapitalistycznego. Instrumenty ochrony 
prawnej znaków towarowych zostały udoskonalone w XX w., jednakże – jak 
się wydaje – bez zasadniczych zmian XIX-wiecznej koncepcji tej ochrony.

Współcześnie można wyróżnić dwie metody ochrony znaków towa-
rowych: na podstawie przepisów szczególnego aktu normatywnego oraz 
ogólnych norm prawa nieuczciwej konkurencji.

Wydaje się, że prawie we wszystkich krajach świata obowiązują – różnie 
nazywane – ustawy o znakach towarowych. Centralną instytucją każdej tej 
ustawy jest prawo do znaku towarowego podlegające ochronie co najmniej 
w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. ochrona jest zapewniana 
przede wszystkim środkami prawa cywilnego; instrumenty prawa karnego 
i administracyjnego mają jedynie znaczenie podrzędne. prawo do znaku 
powstaje poprzez formalny akt pod warunkiem spełnienia przewidzianych 
prawem wymogów rejestracji danego znaku w urzędzie patentowym lub 
też poprzez jego kwalifikowane używanie. przysługuje ono podmiotowi 
prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić działalność gospodarczą. 
może być również – w sposób bardzo zróżnicowany w poszczególnych 
krajach – przedmiotem obrotu prawnego.

Drugą normatywną podstawę ochrony znaków towarowych mogą stano-
wić normy prawa nieuczciwej konkurencji. omówienie przydatności normy 
prawa nieuczciwej konkurencji do ochrony znaków towarowych wymaga 
krótkiego scharakteryzowania pojęcia konkurencji w gospodarce oraz pra-
wa nieuczciwej konkurencji (prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 
konkurencja jako zasada systemu gospodarczego oznacza całokształt dzia-
łań samodzielnych podmiotów, które na określonym rynku rywalizują między 
sobą, dążąc do zawarcia możliwie dużej liczby umów o możliwie korzystnych 

32 m. kaser, Das römanische Privatrecht, münchen 1971, s. 623 i n.
33 W. schluep, Das Markenrecht…, s. 19.
34 e. Wadle, Fabrikzeichenschutz…, t. II.
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postanowieniach35. konkurencja nie może występować w systemie centrali-
stycznym, w którym podmioty gospodarcze są pozbawione możliwości sa-
modzielnego podejmowania decyzji i weryfikowania ich trafności na rynku. 
Występuje natomiast w państwach, w których przyznano przedsiębiorstwom 
chociażby tylko w małym stopniu prawo podejmowania decyzji gospodar-
czych. Współcześnie odnosi się to nie tylko do wszystkich państw kapitali-
stycznych, ale także – w zróżnicowanym stopniu – do państw socjalistycz-
nych. Realizowanie zasady konkurencji w danym państwie nie może być 
obojętne prawnie. przede wszystkim uznanie jej za główną zasadę systemu 
gospodarczego – jak to jest w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich – jest 
konsekwencją założenia, że jest ona najlepszym sposobem zapewnienia efek-
tywnego rozwoju gospodarczego. pozostawienie jej poza obszarem regulacji 
prawnej umożliwiłoby nieuczciwe praktyki konkurencyjnych przedsiębiorstw 
i w ostatecznym rezultacie osłabiłoby jej znaczenie jako najważniejszego czyn-
nika rozwoju gospodarczego. Dopuszczenie konkurencji nawet w niewielkim 
stopniu (np. w niektórych krajach socjalistycznych) stwarza również możli-
wość nieuczciwych praktyk w dążeniu do zawarcia korzystnego kontraktu. 
Dlatego też brak regulacji prawnych uniemożliwiających takie działanie byłby 
równoznaczny z wypaczeniem woli prawodawcy, który przecież świadomie 
dopuścił rywalizację na rynek. ponadto zalegalizowanie nieuczciwych działań 
na rynku byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami etycznymi. Z tych też powo-
dów ustawodawstwo wszystkich wysoko i średnio rozwiniętych krajów zawie-
ra normy objęte pojęciem prawa nieuczciwej konkurencji; ich znaczenie zależy 
od zasięgu zasady konkurencji dopuszczonej w danym państwie.

Generalnie można mówić o dwóch metodach regulacji prawa nieuczci-
wej konkurencji. pierwsza znajduje wyraz w wydaniu aktu ustawowego 
zawierającego jedną lub więcej klauzul generalnych oraz szczegółowy 
wykaz najczęściej występujących nieuczciwych działań przedsiębiorstw; 
pewne znaczenie mają również inne akty prawne odnoszące się do nie-
uczciwych praktyk gospodarczych. W drugim modelu prawo nieuczciwej 
konkurencji stanowi zespół norm wykształconych przez wiele dziesiątków 
lat w orzecznictwie sądów, które orzekały na podstawie wcześniejszych 
orzeczeń i ogólnego stanu świadomości prawnej (np. w anglii) bądź też na 
podstawie klauzul o charakterze deliktowym zawartych w kodeksie cywil-
nym (np. we Francji). W tym wypadku sądowe w swoim charakterze prawo 
jest tylko w nieznacznym stopniu uzupełnione przez akty normatywne 
z dziedziny prawa karnego i administracyjnego.

35 a. Baumbach, W. hefermehl, Wettbewerbsrecht, münchen 1981, s. 4; j. strauss, Das Wettbewerbsrecht 
in Jugoslavien, köln–Berlin–Bonn–münchen 1970, s. 3–7.
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jak wyżej wskazano, znak towarowy może być przydatny tylko w syste-
mach, w których istnieje samodzielność przedsiębiorstw, a zatem w systemie 
opartym na zasadzie konkurencji. W ramach takiego systemu jest on natu-
ralnym instrumentem przedsiębiorstwa w jego ekspansji gospodarczej, po-
nieważ umożliwia maksymalizację zbytu towarów. Dlatego też analogicznie: 
ochrona znaku towarowego tkwi w prawie nieuczciwej konkurencji. histo-
ryczne posłużenie się cudzym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela 
stanowiło pierwszy akt nieuczciwej konkurencji i prawa nieuczciwej konku-
rencji. Wynika z tego konieczność określenia stosunku ustawodawstwa szcze-
gólnego o ochronie znaków towarowych do prawa nieuczciwej konkurencji. 
W każdym kraju ten stosunek może być dowolnie określony przez ustawo-
dawcę. Brak jest bowiem w zasadzie nadrzędnych obiektywnych racji, które 
narzucałyby określoną relację obydwu regulacji prawnych. Realizacja tego celu 
wymaga scharakteryzowania przydatności norm prawa nieuczciwej konkuren-
cji do ochrony znaków towarowych wynikającej z ustaw szczególnych. Wiąże 
się z tym także kwestia znaczenia formalnego aktu rejestracji i używania znaku 
w systemie prawa konkretnego kraju. Współcześnie poza nielicznymi przy-
padkami (np. w usa, krajach socjalistycznych) nie sposób generalnie określić, 
czy ochrona znaku towarowego jest oparta przede wszystkim na konstrukcji 
prawa nieuczciwej konkurencji, czy też na szczególnej regulacji ustawowej. 
Dlatego też omawiam to zagadnienie, klasyfikując systemy prawa krajowego 
według ich przynależności do rodziny prawa anglo-amerykańskiego, romań-
skiego, germańskiego i socjalistycznego.

2. Ochrona znaków towarowych na podstawie konstrukcji prawa 
nieuczciwej konkurencji lub szczególnych regulacji ustawowych
a. kraje anglo-amerykańskie
pierwowzór ochrony znaków towarowych w krajach systemu anglo-

-amerykańskiego stanowi prawo angielskie. Z czasem inne kraje grupy an-
glosaskiej, a zwłaszcza stany Zjednoczone, kanada i australia, wykształ-
ciły własne specyficzne unormowania. nie zmieniło to jednak pierwotnej 
angielskiej koncepcji ochrony prawnej znaków towarowych. Z tego powo-
du prawo angielskie wymaga bliższego przedstawienia.

angielskie orzecznictwo wykształciło katalog deliktów, który obejmuje 
działania uznane w kontynentalnej nauce prawa za akty nieuczciwej kon-
kurencji36. najważniejszym deliktem z tej dziedziny jest passing off, który 

36 na temat angielskiego prawa nieuczciwej konkurencji: h. Westerholt, Das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs in der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, red. e. ulmer, t. VI: Vereinigtea 
Kömigreioh von Grossbritannien und Nordirland, münchen 1981; a. mokrysz-olszyńska, Zagadnienia 
prawne nieuczciwej konkurencji, Rpeis 1983, nr 3, s. 124.
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ogólnie polega na przedstawieniu swoich własnych towarów jako towarów 
innej osoby. Bezprawność polega tu na użyciu oznaczenia odróżniającego, 
które wywołuje mniemanie odbiorców, że towar lub usługa sprawcy „B” 
pochodzą od osoby „a”. Wywołanie błędnego przekonania konsumen-
tów jest rezultatem użycia znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy 
geograficznej itp. Zachowanie sprzeczne z zakazem passing off umożliwia 
wystąpienie przez uprawnionego z powództwem. Zmierza ono do zapew-
nienia ochrony uprawnionemu (a) i zapobiega wprowadzeniu w błąd od-
biorców co do pochodzenie towaru (usługi). przedmiotem tej ochrony jest 
znak towarowy wraz z renomą (goodwill). Dlatego też przesłanką tej skargi 
jest przeprowadzenie dowodu wcześniejszego używania danego oznacze-
nia odróżniającego oraz istnienie jego zdolności odróżniającej. tylko wte-
dy bowiem można mówić o konkretnym, zrealizowanym wprowadzeniu 
odbiorców w błąd co do pochodzenia, a tym samym „zawłaszczeniu” cu-
dzej renomy. nie jest natomiast wymagany dowód powstałej szkody oraz 
zamiar wprowadzenia w błąd odbiorców. nie stanowi również koniecznej 
przesłanki skargi passing off istnienie stosunku konkurencji. W ramach tej 
skargi powód może domagać się od pozwanego zaniechania bezprawnej 
działalności, odszkodowania oraz usunięcia skutków naruszenia.

Drugą podstawą ochrony znaków towarowych, znacznie późniejszą 
w czasie w stosunku do ochrony passing off, jest ustawa z 1938 r. o znakach 
towarowych37. jej przepisy stwarzają możliwość nabycia poprzez rejestra-
cję wyłącznego prawa używania znaku towarowego. uprawniony z tytułu 
rejestracji może wystąpić wobec naruszyciela ze skargą z tytułu naruszenia 
prawa do znaku towarowego. skuteczność tej skargi zależy od faktu istnienia 
ważnej rejestracji oraz wkroczenia w zakres prawa uprawnionego; nie jest 
natomiast wymagane przeprowadzenie dowodu nabycia renomy (goodwill) 
przez dany znak towarowy. najważniejszym elementem wkroczenia w za-
kres prawa osoby uprawnionej (naruszenia prawa z rejestracji) jest użycie 
zarejestrowanego znaku w sposób, który wywołuje niebezpieczeństwo 
wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi). skarga z tytułu 
naruszenia prawa z zarejestrowanego znaku może obejmować zasadniczo 
te same żądania, które powód formułuje w ramach skargi passing off.

Wraz z wejściem w życie ustawy z 1875 r., a także obecnie obowiązu-
jącej ustawy z 1938 r. powstał problem dotyczący wzajemnego stosunku 
obydwu skarg w razie naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. 

37 na temat tej ustawy: t.a. Blanco-White, Kerly’s Law of  Trade Marks and Trade Names, london 
1983; F.k. Beier, Grundzüge des Warenzeichenschutzes in der Ländern des anglo-amerikanischen, franzözischen 
und deutschen Rechtskreises, Zn uj pWoWI, nr 7, s. 21 i n.
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Chodziło jedynie o to, czy zakres przedmiotowy ochrony przeciwko pas-
sing off uległ zawężeniu i czy poza tym zakresem znalazła się ochrona 
znaków zarejestrowanych. Znaki niezarejestrowane, zarówno te ozna-
czenia, które mogą być zarejestrowane, jak i te oznaczenia, które nie 
podlegają rejestracji, mogą być bowiem bezspornie nadal przedmiotem 
ochrony deliktowej38. Wydaje się, że orzecznictwo dopuszcza alterna-
tywne stosowanie obydwu skarg do ochrony zarejestrowanych znaków 
towarowych39. W praktyce jednak występuje się łącznie z tymi skarga-
mi40, jeżeli stan faktyczny uzasadnia takie postępowanie, np. pozwany 
używa znaku powoda zarówno dla zarejestrowanych towarów, jak i dla 
innych, w odniesieniu do których spełniono przesłanki skargi passing off. 
W przypadku bezprawnego używania znaków zarejestrowanych wytacza 
się powództwo na podstawie ustawy z 1938 r. przesłanki tego żądania 
znacznie łatwiej bowiem wykazać przed sądem. możliwość wystąpienia 
ze skargą nieuczciwej konkurencji także w celu zapewnienia ochrony za-
rejestrowanych znaków towarowych skłania mnie do zakwalifikowania 
brytyjskiej regulacji do tych prawodawstw, w których ochrona znaków 
towarowych jest oparta przede wszystkim na normach prawa nieuczci-
wej konkurencji. uznani autorzy twierdzą jednak, że regulacja znaków 
towarowych opiera się na dwóch systemach: passing off i formalnej ochro-
nie zarejestrowanych znaków41. mają zapewne na uwadze sam fakt obo-
wiązywania ustawy z1938 r. oraz preferowanie w praktyce występowania 
ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji w celu zabezpieczenia 
ochrony zarejestrowanych znaków towarowych.

model normatywny ochrony znaków towarowych w stanach Zjedno-
czonych wykazuje duże podobieństwo z ochroną tych znaków w Wielkiej 
Brytanii. historycznie ochrona znaków w stanach Zjednoczonych wywo-
dzi się z brytyjskiego common law. sądy amerykańskie przejęły zwłaszcza 
zasady ochrony przeciwko passing off w granicach wyobrażenia co do po-
chodzenia towaru oraz uznały duże znaczenie używania znaku towarowe-
go i renomy (goodwill) tego znaku. tak jak w Wielkiej Brytanii równoległą 
podstawę ochrony obok norm common law stanowią normy stanowionego 
prawa federalnego (lenham trademark act z 1946 r.) oraz ustawodawstw 

38 t.a. Blanco-White, Kerly’s Law of  Trade Marks…, uwaga 13 do art. 16.
39 Ibidem, uwaga 66 do art. 16; h. Westerholt, Das Recht…, s. 233; D. stauder, j. kroher, Vereinigtes 
Königreich, Australien, Kanada und Länder verwandter Rechtstradition, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, 
red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 1986, s. 857.
40 Wniosek taki formułują w wyniku analizy orzecznictwa: D. stauder, j. kroher, Vereinigtes…, s. 857.
41 F.k. Beier, Grundzüge…, s. 22–23.
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poszczególnych stanów42. jednakże prawo amerykańskie ma również wła-
ściwe sobie cechy odróżniające je od regulacji w dziedzinie znaków to-
warowych w Wielkiej Brytanii. przede wszystkim mniejsze jest znaczenie 
prawa stanowionego, lenham trademark act odnosi się tylko do znaków 
towarowych używanych w międzystanowym handlu. ponadto jedynym 
źródłem prawa do znaku towarowego jest używanie znaku. Rejestracja 
stwarza jedynie domniemanie, że prawo powstało; wiąże się z tym istotne 
ułatwienie dowodowe w procesie o naruszenie prawa do znaku towaro-
wego. Wreszcie w przypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego zna-
ku towarowego te same fakty stanowią podstawę skargi passing off i skargi 
z lanham trademark act. W obu wypadkach podstawowe znaczenie ma 
używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w sposób, który wywołu-
je wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towaru. Dlatego też obydwie 
skargi mogą być podnoszone przez uprawnionego alternatywnie. Bardzo 
podobny jest także system sankcji przewidzianych na wypadek naruszenia 
prawa do zarejestrowanego znaku i prawa do niezarejestrowanego znaku.

jeden z największych autorytetów w stanach Zjednoczonych w nauce 
prawa nieuczciwej konkurencji i znaków towarowych R. Callmann od wielu 
lat podejmuje wielokrotne próby nadania szerszej ochrony znakom towa-
rowym43. autor ten wyraża opinię o potrzebie ochrony znaku towarowego 
również przed rozwodnieniem (dilution) jego siły atrakcyjnej. na rzecz tej 
koncepcji przemawia rzekomo konieczność uznania znaku towarowego za 
przedmiot prawa własności. W rezultacie ochrona znaku byłaby niezależna 
od niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. to 
stanowisko jest oparte na słynnym orzeczeniu sądu najwyższego stanów 
Zjednoczonych wydanym w sprawie International news service v. asso-
ciated press44. podstawą sporu było przyjęcie i rozpowszechnienie jako 
własnych – wykorzystując różnice czasu między wschodnimi i zachodnimi 
wybrzeżami stanów Zjednoczonych – informacji przygotowanych przez 
inną agencję prasową. sąd najwyższy skazał pozwanego pomimo braku 
wymaganego dla deliktu passing off wprowadzenia odbiorców w błąd co do 
pochodzenia towarów lub usług. uznał bowiem za akt nieuczciwej kon-
kurencji tzw. misappropriation – bezprawne zawłaszczenie cudzych wartości 

42 na temat prawa nieuczciwej konkurencji i znaków towarowych w usa por. R. Callmann, The 
Law…; h. nima, op. cit.; F.k. Beier, Grundzüge…, s. 24 i n.; a. mühlendahl, Territorial begrenzte Marken-
rechte und einheitlicher Markt, köln–Berlin–Bonn–münchen 1980, s. 9 i n.; Ch. neu, Vereinigte Staaten von 
Amerika, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 1986, s. 803 i n.
43 R. Callmann, The Law…, § 65, 3; idem, Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA, GRuR 
Int. 1969, s. 30.
44 248 u.s. 215 (1918).
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handlowych pojmowanych jako quasi-własność. Wskazać trzeba też, że 
ustawodawstwo kilku stanów ustanawia ochronę przed rozwodnieniem45. 
jest to chyba wyrazem własnościowej koncepcji znaku towarowego. jed-
nakże w orzecznictwie i piśmiennictwie zdecydowanie dominuje pogląd, 
że używanie znaku towarowego podlega ochronie jedynie na podstawie 
skargi passing off46.

ogólnie można stwierdzić, że w systemie prawa stanów Zjednoczo-
nych ochrona znaków towarowych jest oparta w pełni na koncepcji pra-
wa nieuczciwej konkurencji. prawo znaków towarowych jest tylko częścią 
prawa nieuczciwej konkurencji.

Zasady prawa angielskiego, a zwłaszcza istnienie dwóch form ochrony 
znaków towarowych: skargi passing off oraz skargi z tytułu naruszenia zare-
jestrowanego znaku tonerowego, są również charakterystyczne dla innych 
krajów angielskiej tradycji prawa znaków towarowych, a zwłaszcza austra-
lii i Kanady47.

B. kraje romańskie
pierwowzór ochrony prawnej znaków towarowych w krajach romań-

skich stanowią konstrukcje prawne przyjęte we Francji. Wywarły one po-
ważny, chociaż bardzo zróżnicowany wpływ na system ochrony prawnej 
znaków towarowych Belgii, hiszpanii, holandii, szwajcarii, Włoch itp.

We Francji, tak jak w krajach anglosaskich, występują dwie podstawy 
ochrony znaków towarowych: ustawa z 1964 r. oraz prawo nieuczciwej 
konkurencji. jednakże odwrotnie niż w krajach anglosaskich podstawo-
we znaczenie ma akt ustawowy, normy prawa o zwalczaniu nieuczciwych 
praktyk gospodarczych pełnią jedynie podrzędną funkcję.

Istotne znaczenie dla ukształtowania francuskiego (romańskiego) mo-
delu ochrony znaków towarowych miała ustawa z 1857 r. o znakach to-
warowych48. przewidywała ona, że prawo do znaku towarowego powsta-
je w wyniku używania lub rejestracji, prawo to jest podobne do prawa 

45 na przykład art. 12 sec. 143 California Business and professions Code, art. 24 § 368 new york 
General Business Law.
46 Dość często spotyka się w orzecznictwie twierdzenie, że „bez konfuzji nie ma nieuczciwej kon-
kurencji”, np. Chester Barrie v. Chester laurie, ltd 189 F.supp. 98 (D.C.n.y. 1960); sears, Roebuck 
and Co. v. allstate Driving school, 163 uspQ 335 (D.C.n.y. 1969); W. oppenheim, Der unlautere 
Wettbewerb in der amerikanischen Rechtsprechung, GRuR ausl. 1959, s. 517.
47 porównaj bliżej: D. stauder, j. kroher, Vereinigtes…, s. 841 i n.
48 na temat tej ustawy: F.k. Beier, Grundfragen des französischen Markenrechts, münchen–köln–Berlin–
Bonn 1962. Co do ustawy z 1964 r. przede wszystkim: p. mathély, Le droit français des signes distinctifs, 
paris 1984; idem, Das neue französische Markenrecht, Weinheim 1967; j. saint-Gal, Marques de fabrique et 
concurrence deloyale, paris 1982.
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własności, podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodze-
nia, może być przedmiotem obrotu prawnego niezależnie od przedsię-
biorstwa. Rejestracja znaku nie jest poprzedzona badaniem z punktu wi-
dzenia istnienia przesłanek zdolności rejestracji. prawo jest zabezpieczone 
systemem roszczeń cywilnoprawnych (skarga z tytułu naruszenia prawa 
do znaku towarowego) i sankcjami prawa karnego. obecnie obowiązująca 
ustawa z 1964 r. zmodyfikowała istotne zasady ochrony znaków towaro-
wych. przede wszystkim wiążą one powstanie prawa do znaku towaro-
wego jedynie z rejestracją znaku; używanie nie kreuje już jakichkolwiek 
praw. ponadto wprowadzono obowiązek używania znaku towarowego 
pod sankcją utraty prawa do znaku.

Drugą podstawę ochrony znaków towarowych we Francji stanowią 
normy prawa nieuczciwej konkurencji49. na podstawie dwóch przepisów 
art. 1382–1383 k.n. orzecznictwo wykształciło przez dziesiątki lat skompli-
kowany system zakazów zmierzający do zabezpieczenia wolności handlowej 
i przemysłowej. Realizacja zmodyfikowanych przesłanek z art. 1382–1383 
k.n. umożliwia wystąpienie ze skargą nieuczciwej konkurencji. Bezprawne 
użycie cudzego znaku towarowego stanowić może równocześnie akt na-
ruszenia prawa do znaku towarowego oraz delikt nieuczciwej konkurencji. 
Dlatego też już w XIX w. wyłonił się problem wzajemnego stosunku skar-
gi z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego oraz skargi nieuczciwej 
konkurencji. Do czasu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy pod-
miot prawa do znaku towarowego mógł alternatywnie występować z oby-
dwiema skargami. W praktyce skarga nieuczciwej konkurencji nie odegrała 
większego znaczenia, ponieważ znacznie liberalniejsze były przesłanki actio 
en contrefaçon. skarga nieuczciwej konkurencji była przydatna w sytuacji 
naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku, gdy oznaczenie zostało za-
rejestrowane pomimo braku zdolności rejestracji, ale nabyło tę zdolność 
poprzez późniejsze używanie50. skarga ta miała również znaczenie jako 
instrument obrony interesów licencjobiorcy w razie naruszenia prawa do 
znaku towarowego, ponieważ licencjobiorca nie był legitymowany do wy-
stępowania z actio en contrefaçon51. Wejście w życie ustawy z 1964 r. spowo-
dowało modyfikację systemu ochrony prawnej znaków towarowych. jak 
już wyżej wskazano, rejestracja znaku towarowego jest jedynym sposobem 
nabycia prawa do znaku towarowego. ponadto samo używanie oznaczenia 

49 por. R. krasser, Das Recht des unlauterer. Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten, t. VI, Frankreich, red. e. ulmer, 
münchen 1967.
50 p. Roubier, Le droit…, t. I, s. 587.
51 R. krasser, Das Recht…, s. 163; j. saint-Gal, op. cit., m2.
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w charakterze znaku towarowego, jeżeli to oznaczenie spełnia wymogi 
zdolności rejestrowej, nie powoduje powstania jakichkolwiek praw używa-
jącego. na tle nowego stanu prawnego wyłoniła się kwestia przydatności 
skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji. powszechnie jest reprezentowany 
pogląd, że w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych zosta-
ła zachowana dotychczasowa linia orzecznictwa52. W przypadku tych zna-
ków skuteczne podniesienie skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji jest 
uzależnione jedynie od spełnienia przewidzianych wymogów, a zwłaszcza 
zachowania pozwanego sprzecznego z obowiązującymi zwyczajami. Fakt 
rejestracji nie ma znaczenia z punktu widzenia skuteczności podniesienia 
skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji. Znacznie bardziej złożona jest 
kwestia ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych. nie mogą one 
być przedmiotem skargi z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku to-
warowego. orzecznictwo i poważna część nauki prawa dopuszcza nato-
miast możliwość występowania ze skargą nieuczciwej konkurencji w ra-
zie używania niezarejestrowanego znaku towarowego53, chociaż ustawa 
z 1964 r. zawiera przepis, który przewiduje, że samo używanie oznaczenia 
spełniającego wymogi zdolności rejestrowej nie kreuje jakichkolwiek praw 
dla używającego (art. 4 ust. 3). jeżeli obydwa znaki nie zostały zarejestro-
wane, to ochrona przysługuje pierwszemu używającemu. W sytuacji, gdy 
znak towarowy został zarejestrowany, to pierwszy używający może unie-
ważnić prawo z rejestracji tylko wtedy, gdy jego znak stał się powszechnie 
znany lub też uzyskano rejestrację w sposób nieuczciwy54.

ustawodawstwo i orzecznictwo Francji wywarło największy wpływ na 
ochronę prawną znaków towarowych w krajach Beneluksu i we Włoszech. 
ustawa jednolita krajów Beneluksu przyjęła w poważnym stopniu roz-
wiązania ustawy Francji z 1964 r. przewiduje ona bowiem, że rejestra-
cja jest jedynym źródłem nabycia prawa do znaku towarowego. Zgodnie 
z art. 12a ust. 1 znak towarowy niezarejestrowany, jeżeli spełnia wymogi 
zdolności rejestrowej, nie podlega ochronie. jednolita ustawa zabezpiecza 
ochronę znaku towarowego nie tylko w granicach funkcji oznaczenia po-
chodzenia, ale również chroni funkcję reklamową (art. 13).

52 por. np. orzeczenie z dn. 11.07.1973 r., pIBD 1973, III 408, a z piśmiennictwa p. mathély, Le droit…, 
s. 505; R. krasser, Das Recht…, s. 164; idem: Frankreich, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schri-
cker, D. stauder, Weinheim 1986, s. 357–358.
53 p. mathély, Das neue französische…, s. 28; idem, La droit…, s. 507 i n. oraz R. krasser, op. cit., s. 363 
i cyt. tam orzecznictwo.
54 Zamiast wielu: R. krasser, op. cit., s. 363–364. Częściowo odmiennie: R. joliet, Schutz nicht einge-
tragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtevereinheitlichung. Das Benelux Beispiel, 
GRuR Int. 1976, s. 16 i n.
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ustawodawstwo o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji Belgii, holan-
dii i luksemburga ukształtowało się również, chociaż w zróżnicowanym 
stopniu, pod wpływem wzorów francuskich. odmiennie niż w dziedzinie 
znaków towarowych brak jest w tych krajach jednolitej regulacji ponadna-
rodowej. W holandii55 orzecznictwo rozwinęło na podstawie art. 1401 
i 1402 Burgerlich Wetboek pojęcie nieuczciwego działania w obrocie go-
spodarczym. W Belgii56 unormowanie nieuczciwej konkurencji odpowiada 
w części modelowi francuskiemu, a w części jest zgodne z metodą regulacji 
przyjętą w krajach języka niemieckiego. Zakazy objęte pojęciem nieuczci-
wej konkurencji zostały wykształcone przez orzecznictwo sądowe na pod-
stawie art. 1382–1383 k.n., a także w części wynikają z ustawy z 1971 r. 
o praktykach handlowych57. W luksemburgu58 sytuacja prawna w dziedzinie 
nieuczciwej konkurencji jest podobna do uregulowania przyjętego w Belgii. 
obok dwóch klauzul generalnych art. 1382 i 1383 k.n. obowiązuje ustawa 
z 1974 r. o nieuczciwej konkurencji wzorowana na ustawie Belgii z 1971 r. 
o praktykach handlowych.

problem możliwości korzystania ze skargi nieuczciwej konkurencji na 
wypadek naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku jest różnie uregu-
lowany w poszczególnych krajach Beneluksu. W holandii przyjmowano 
przed datą wejścia w życie jednolitej ustawy, że w razie naruszenia prawa 
do zarejestrowanego znaku towarowego uprawniony może występować 
nie tylko ze skargą z tytułu naruszenia prawa do znaku, ale również pod 
warunkiem spełnienia przewidzianych wymogów ze skargą nieuczciwej 
konkurencji59. jednolita ustawa nie zmieniła tej zasady, ponieważ art. 13a 
przewiduje możliwość stosowania krajowego prawa cywilnego dotyczące-
go odpowiedzialności cywilnej60. W Belgii natomiast skarga nieuczciwej 
konkurencji mogła być podniesiona przed datą wejścia w życie jednolitej 
ustawy tylko w takich przypadkach, gdy dany stan faktyczny nie był obję-
ty pojęciem naruszenia prawa do znaku towarowego61. ustawa z 1971 r. 
o praktykach handlowych nie zmieniła tej zasady. przepis art. 56 tej ustawy 

55 na ten temat: l. Baeumer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, t. II/2, red. e. ulmer, niederlande–köln–münchen 1967.
56 G. schricker, B. Francq, La repression de la concurence deloyale dans les stats membres de la Communaute 
Economique Europeenne, t. II/1, red. e. ulmer, Belgique–luksembourg–paris 1974.
57 por. bliżej: G. schricker, Das belgische Gesetz über Handelspraktiken, GRuR Int. 1972, s. 184 i n.
58 G. schricker, B. Francq, La repression…
59 l. Baeumer, Das Recht…, s. 192 i n.
60 F. henning-Bodewig, e. Bastian, Benelux-Staaten, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, 
D. stauder, Weinheim 1986, s. 151.
61 Wyczerpująco na ten temat: G. schricker, B. Francq, La repression…, s. 83 oraz 91 i n.
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wyłącza możliwość podnoszenia actio en concurence deloyale w odniesieniu 
do wszystkich aktów naruszenia uregulowanych w ustawach: patentowej, 
o znakach towarowych, o wzorach przemysłowych i prawnoautorskiej. 
Wskazany przepis jest interpretowany w orzecznictwie i nauce prawa bar-
dzo wąsko i odnoszony jedynie do art. 13a ust. 1 ustawy jednolitej. przyj-
muje się, że można posłużyć się skargą z tytułu nieuczciwej konkurencji 
w tych wszystkich przypadkach, gdy osoba trzecia posługuje się znakami 
uprawnionego w sposób, który nie stwarza niebezpieczeństwa wprowa-
dzenia w błąd co do pochodzenia towarów, lecz powoduje „rozwodnie-
nie” siły atrakcyjnej danego znaku towarowego62. można wtedy dochodzić 
kumulatywnie roszczeń przewidzianych w ustawie z 1971 r. o praktykach 
handlowych. W ustawodawstwie luksemburga brak jest przepisu, który 
odpowiadałby regulacji art. 56 ustawy belgijskiej o praktykach handlowych. 
Dlatego też przyjmuje się, że actio en contrefaçon oraz actio en concurenco 
deloyale mogą być dochodzone alternatywnie albo kumulatywnie63. jeżeli 
chodzi o ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych, które speł-
niają wymogi zdolności rejestrowej, to – odmiennie niż to czyni orzecz-
nictwo i nauka we Francji – we wszystkich krajach Beneluksu przewagę 
zdobył pogląd, że art. 12A ust. 1 jednolitej ustawy wyłącza skargę z tytułu 
nieuczciwej konkurencji64.

ustawodawstwo francuskie wywarło także poważny wpływ na unor-
mowanie w dziedzinie znaków towarowych we Włoszech. Włoska ustawa 
o znakach towarowych przewiduje dwa sposoby nabycia prawa do znaku 
towarowego: w wyniku rejestracji oraz używania65. Prawo to jest zabez-
pieczone systemem sankcji cywilnych i prawnych. We Włoszech podsta-
wę prawną norm dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji stano-
wi art. 2598 Codice Civile, który zawiera ogólną klauzulę oraz reguluje 
szczególne stany faktyczne66. Z formuły art. 2518 C.C. zdaje się wynikać 
niezależność roszczeń przewidzianych w ustawie o znakach towarowych 
i roszczeń dochodzonych w drodze skargi nieuczciwej konkurencji. Wska-
zana intencja ustawodawcy jest powszechnie aprobowana w orzecznictwie 

62 por. przegląd najnowszych orzeczeń i wypowiedzi doktryny: F. henning-Bodewig, e. Bastian, 
Benelux-Staaten, s. 152–153.
63 Ibidem, s. 153.
64 Ibidem, s. 154–155, 158.
65 por. np. p. auteri, Das Vorböltnis der „morobio di fatto” zur eingetragenen Marke in italiensohen Recht, 
GRuR Int. 1976, s. 4 i n.
66 na ten temat przede wszystkim: t. ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, milano 1960; 
G. schricker, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG, t. V, red. e. ulmer, 
Italien–münchen 1965.
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i nauce prawa67. uważa się bowiem, że skarga z tytułu naruszenia prawa do 
znaku oraz skarga nieuczciwej konkurencji są niezależne, ponieważ różnią 
się co do przesłanek, przedmiotu i charakteru. Dlatego też w przypadku 
bezprawnego użycia cudzego znaku towarowego zarejestrowanego albo 
niezarejestrowanego obydwie skargi mogą być podniesione alternatywnie 
bądź też kumulatywnie. ten ostatni przypadek jest regułą w praktyce68.

C. kraje germańskie
prototypem ochrony znaków towarowych w krajach germańskich jest 

ustawodawstwo Rzeszy niemieckiej z XIX w. Dokonująca się w tym kraju 
ewolucja w dziedzinie ochrony znaków towarowych wywarła dość zróż-
nicowany wpływ na inne kraje języka niemieckiego. Współcześnie obser-
wuje się istotne oddziaływanie orzecznictwa i nauki prawa w Republice 
Federalnej niemiec na praktykę i doktrynę w austrii i szwajcarii.

W RFn obowiązuje ustawa z 1968 r. o znakach towarowych69. Prawo 
do znaku towarowego powstaje w wyniku rejestracji znaku towarowego 
lub też używania znaku i podlega ochronie w granicach funkcji oznacze-
nia pochodzenia w świetle tej ustawy. W RFn uważa się, że prawo zna-
ków towarowych stanowi część ogólnego prawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji70. jest to skodyfikowany system norm zawarty w ustawie 
z 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji71. przepis § 1 zawiera 
ogólną klauzulę zakazu podejmowania w obrocie gospodarczym działań 
sprzecznych z dobrymi obyczajami, niezakazanych w innych przepisach. 
Z punktu widzenia ochrony znaku towarowego istotne znaczenie mają 
przepisy § 1 i 3 (zakaz mylącej reklamy). W orzecznictwie i piśmiennictwie 
RFn powszechnie reprezentowany jest pogląd, w myśl którego wymie-
nione przepisy stanowią uzupełniające źródło ochrony zarejestrowanych 
i niezarejestrowanych znaków towarowych72. przyznają one ochronę poza 

67 na przykład orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 20.04.1974 r., Giur. It. 1974, s. 284; z dn. 1.10.1966 r., 
Riv. Dir. Ind. nr 2/1967, s. 165; R. Franceschelli, Studi sulla concarrenza sleale. La fattispecie, Riv. Dir. Ind. 
1963, nr 1, s. 263 i n.
68 m. lehmann, Italien, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 
1986, s. 468.
69 na temat tej ustawy por. m.in. a. Baumbach, W. hefermehl, op. cit., R. Busse, Warenzeichengesetz. 
Kommentar, Berlin–new york 1976.
70 po raz pierwszy wyczerpująco: e. ulmer, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb, Berlin 1929, s. 17 i n.; 
a. Baumbach, W. hefermehl, op. cit., s. 79.
71 na ten temat m.in. a. Baumbach, W. hefermehl, Wettbewerberecht, münchen 1983; W. norde-
mann, Wettbewerberecht, Baden-Baden 1986.
72 a. Baumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 82–84; p. Chrocziel, h.p. Götting, p. katzenber-
ger, R. knaak, D. stauder, Deutschland, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, 
Weinheim 1986, s. 320 i n.
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zakresem prawa do znaku towarowego wynikającym z ustawy o znakach 
towarowych. Chodzi o zakazanie używania cudzego znaku towarowego 
bez wywoływania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pocho-
dzenia towaru, jeżeli jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami w obrocie 
gospodarczym. Inaczej niż w ustawodawstwie innych krajów (np. Wielkiej 
Brytanii, usa, Francji) ochrony znaków towarowych w zakresie uregulo-
wanym w ustawie o znakach towarowych nie można realizować poprzez 
skargę nieuczciwej konkurencji. nie jest to rezultatem szczególnej regula-
cji tak jak w ustawodawstwie Belgii, lecz wynika z zasady pierwszeństwa 
ustawy o znakach towarowych (lex specialis) w stosunku do ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (lex generalis).

W szwajcarii ochrona znaków towarowych jest uregulowana przede 
wszystkim w ustawie z 1892 r.73 Drugim aktem normatywnym w tej dziedzinie 
jest ustawa z 1954 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ustawa z 1892 r. 
reguluje całościowo problematykę powstania prawa do znaku towarowego 
w wyniku rejestracji, obrotu tym prawem oraz jego ochrony. ustawa z 1954 r. 
umożliwia nabycie prawa do znaku towarowego w wyniku jego używania. ta 
jest nie tylko uzupełniającym źródłem ochrony zarejestrowanych znaków to-
warowych poza granicami prawa z rejestracji, ale znajduje również alternatyw-
ne zastosowanie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych74.

W austrii ochrona znaków towarowych jest uregulowana w ustawie 
z 1970 r.75 Drugim aktem prawnym jest ustawa z 1923 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji76. ustawa z 1970 r. przewiduje możliwość nabycia 
prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji znaku. ustawa z 1923 r. 
umożliwia nabycie prawa w wyniku używania znaku towarowego. obydwa 
rodzaje prawa do znaku towarowego mają równorzędny charakter. ustawa 
z 1970 r. nie zawiera przepisów o sankcjach na wypadek naruszenia prawa 
do znaku towarowego. Z tego względu mogą być stosowane sankcje ure-
gulowane w ustawie z 1923 r. jedne i te same roszczenia stosuje się zarów-
no do zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych znaków towarowych. 
W praktyce znaczenie ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych 
w austrii jest niewielkie. jest to rezultatem bardzo szerokiej definicji ozna-
czenia, które może być zarejestrowane jako znak towarowy77.

73 l. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesatz, Basel–stuttgart 1974.
74 p. troller, Kollisionen zwischen Firmen…, s. 197 i n. oraz cytowane tam literatura i orzecznictwo; R. knaak, 
Schweiz, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 1986, s. 761.
75 F. schönherr, Gewerblicher Rechtschutz und Urbeborrecht. Grundries, Algemeiner Teil, Wien 1982.
76 F. schönherr, G. knesko, Wettbewerbs – Marken – Muster – und Patentrecht, Wien 1979.
77 R. knaak, Österreich, [w:] Handbuch des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 
1986, s. 658–660 i cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo.
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D. kraje socjalistyczne
We wszystkich krajach socjalistycznych znaki towarowe są przedmiotem 

odrębnej regulacji prawnej78. Wydanie po II wojnie światowej odpowiednich 
aktów prawnych jest wyrazem stanowiska, że uspołecznienie podstawowych 
środków produkcji nie wyłącza przydatności znaku towarowego w obrocie 
gospodarczym tych krajów. jednakże w systemie gospodarczym opartym na 
zasadzie centralnego planowania i zarządzania znak towarowy jako instrument 
komunikacji między przedsiębiorstwem a konsumentem nie ma istotnego 
znaczenia. przedsiębiorstwo nie jest bowiem zainteresowane sygnałami uzy-
skiwanymi za pośrednictwem znaku towarowego. nie budzi wątpliwości fakt, 
że wprowadzenie reformy gospodarczej w niektórych krajach socjalistycznych 
powinno doprowadzić do wzrostu roli znaków towarowych.

W krajach socjalistycznych podstawowym sposobem nabycia prawa do 
znaku towarowego jest rejestracja oznaczenia dla określonych towarów. 
używanie znaku jako sposób nabycia prawa podmiotowego dopuszcza się, 
ogólnie mówiąc, w zakresie wymaganym przez art. 6 bis kon. per. prawo to 
podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia i jest zabez-
pieczone systemem roszczeń cywilnoprawnych oraz sankcji prawa karnego.

Znacznie bardziej złożona jest problematyka ustawodawstwa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszym okresie istnienia państwowo-
ści ludowej konkurencja między podmiotami gospodarczymi występowała 
w ograniczonym zakresie. Dlatego też ustawodawstwo to poza międzyna-
rodowymi stosunkami handlowymi nie miało jakiegokolwiek znaczenia. 
uznawano, że odpowiednie ustawy straciły moc wskutek desuetudo79 albo 
zostały uchylone wyraźnym przepisem prawa80. W ostatnich kilkunastu 
latach zauważa się wzrost znaczenia konkurencji w gospodarce krajów so-
cjalistycznych, co spowodowało również zainteresowanie ustawodawstwa 
tą dziedziną prawa. W rezultacie w jugosławii81 i na Węgrzech82 wydano 

78 por. przede wszystkim: Le droit des marques dans les pays socialistes d’Europe de l’est, red. m.a. perot-
-morel, Grenoble 1984; a. Vida, Das Warenzeichen…
79 por. j. szwaja, a. Roguski (w pracy Pologne, [w:] Le droit des marques dans les pays socialistes d’Europe de 
l’est, red. m.a. perot-morel, Grenoble 1984, s. 128) piszą w odniesieniu do polskiej ustawy z 1926 r.: 
„po drugiej światowej wojnie wymieniona ustawa [ustawa z 1926 r. – przyp. R.s.] nie była stosowna 
ani przez sądy, ani przez komisję arbitrażową. można zatem pytać się, czy ta ustawa nie utraciła 
ważności poprzez desuetudo”.
80 W Rumunii ustawa z dn. 18.01.1952 r. o zastosowaniu nieuczciwej konkurencji została uchylona 
przez dekret nr 531/1973, który został opublikowany 13.01.1974 r. j. eminescu, Die Klage wegen 
unlauteren Wettbewerbs in rumunischen Recht, GRuR Int. 1985, s. 39.
81 j. strauss, Die Futmicklung den jugoslawischen Wettbewerberecht und die Neuregelung von 1974, GRuR Int. 
1976, s. 426 i n.
82 I. Vören, Das neue einheitliche Gesetz über den wirtschaftlichen Wettbewerb und das Recht des Wettbewerbsbe-
schränkungen in Ungarn, GRuR Int. 1985, s. 550 i n.
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ustawy, które zastąpiły regulacje pochodzące z okresu międzywojennego. 
na skutek szerszego dopuszczenia zasady konkurencji jako regulatora 
aktywności przedsiębiorstw rodzi się zainteresowanie doktryny tą dzie-
dziną prawa83.

obecnie w krajach socjalistycznych można wyróżnić dwie metody re-
gulacji prawnej w dziedzinie nieuczciwej konkurencji.

W Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii84 i Związku Radzieckim podsta-
wę zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowią przepisy powszechnego 
prawa cywilnego z zakresu czynów niedozwolonych oraz prawa karnego. 
Wzorcem dla tych regulacji wydaje się ustawodawstwo francuskie. W po-
zostałych krajach socjalistycznych zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
następuje na podstawie szczególnych aktów normatywnych. Dotyczy to 
jugosławii, Węgier i nRD85. W krajach tych realizowany jest model ochro-
ny, który odpowiada w pewnym uproszczeniu regulacji przyjętej w RFn.

problem zastosowania norm o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do 
ochrony znaków towarowych pojawił się dotychczas jedynie w orzecznic-
twie i nauce prawa jugosławii i Węgier. W pierwszym przypadku dopusz-
cza się możliwość wystąpienia ze skargą nieuczciwej konkurencji w przy-
padku użycia cudzego znaku towarowego w sposób sprzeczny z zasadami 
lojalnego współzawodnictwa. możliwość wystąpienia ze skargą nieuczci-
wej konkurencji dotyczy jedynie uzupełniającej ochrony, tzn. poza ramami 
ochrony wynikającej z ustawy z 1981 r. W przypadku użycia zarejestrowa-
nego znaku przez osobę trzecią w sposób, który stwarza niebezpieczeń-
stwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, wykluczone jest skuteczne 
wystąpienie ze skargą nieuczciwej konkurencji86. na Węgrzech w sporze 
między uprawnionym do znaku GolDen lIGhts i kent GolDen 
lIGhts sąd stwierdził, że w tym przypadku, gdyby nie były właściwe 
przepisy ustawy z 1969 r., należałoby wystąpić ze skargą z ustawy z 1984 r. 
na podstawie tego stwierdzenia doktryna sądzi, że „gdzie kończą się gra-
nice prawa znaków towarowych, może wkroczyć subsydiarnie prawo nie-
uczciwej konkurencji. można wysuwać wniosek o […] częstszym w przy-
szłości stosowaniu prawa nieuczciwej konkurencji”87.

83 m. trafkovic, Pravo konkurencije, sarajevo 1981.
84 Wyczerpujące omówienie aktualnej regulacji prawnej: j. eminescu, Die Klage…, s. 100 i n.
85 najnowsza nauka prawa w tym kraju zdaje się uważać, że obowiązuje ustawa z 1909 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. ustawa ta jest bowiem wymieniona jako podstawa ochrony nazw geo-
graficznych oraz oznaczeń przedsiębiorstw: Warenzeikennzeichen, Berlin 1986, m.in. s. 100, 104, 106.
86 Wyczerpująco referuje wypowiedzi judykatury i nauki prawa j. strauss, Jugoslawien, [w:] Handbuch 
des Ausstattungerechts, red. G. schricker, D. stauder, Weinheim 1986, s. 545–546.
87 a. Vida, Gesetz über das Verbot unlauterer Wirtschaftstätigkeit von 1984, „jahrbuch für ostrecht” 1986, 
s. 535.
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W pozostałych krajach socjalistycznych brak orzecznictwa oraz bar-
dzo skromne wypowiedzi w tej kwestii w literaturze przedmiotu nie po-
zwalają na sformułowanie ostatecznej oceny w kwestii zakresu stosowa-
nia ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ochrony 
znaków towarowych. Wydaje się jednak, że w przypadku ochrony zare-
jestrowanych znaków towarowych jest właściwy ten sam sposób podej-
ścia jak w jugosławii i na Węgrzech. natomiast niezarejestrowane znaki 
podlegają ochronie w zakresie wynikającym z ustawodawstwa o znakach 
towarowych. Brak informacji w orzecznictwie i nauce prawa nie pozwala 
określić przydatności norm prawa nieuczciwej konkurencji dla ochrony 
tych znaków.

3. Problem dopuszczalności ochrony znaku towarowego  
przez inne akty normatywne
W ustawodawstwie wszystkich wyżej wymienionych krajów oznacze-

nia trójwymiarowe mogą być przedmiotem prawa do znaku towarowego. 
określona forma towaru lub opakowania może być zatem użyta jako 
środek do wyróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. jedno-
cześnie ta sama forma towaru lub opakowania może spełniać warunki 
przewidziane do uzyskania ochrony w ustawach patentowych (wynalaz-
czych), o wzorach zdobniczych (o wzorach przemysłowych) i o prawie 
autorskim. Również niektóre znaki słowne (np. slogany) mogą równo-
cześnie odpowiadać wymogom zdolności ochronnej przewidzianym 
w ustawodawstwie z dziedziny znaków towarowych i stanowić przedmiot 
ochrony prawnoautorskiej. powstaje zatem pytanie o dopuszczalność 
kumulatywnej (podwójnej bądź nawet wielokrotnej) ochrony jednego 
i tego samego przedmiotu (formy przestrzennej oraz znaku słownego) 
przez ustawy o znakach towarowych i inne ustawy z dziedziny własności 
intelektualnej. udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest równoznaczne 
z określeniem wzajemnego stosunku ustawodawstwa o znakach towa-
rowych do ustaw patentowych (wynalazczych), o wzorach zdobniczych 
i prawie autorskim.

na tle obowiązującego ustawodawstwa z dziedziny prawa własności 
przemysłowej i prawa autorskiego można wyróżnić dwie metody regulo-
wania problemu kumulatywnej ochrony88. pierwsza polega na wykluczeniu 
ogólnym przepisem prawa możliwości powstania sytuacji, gdy jeden i ten 

88 najobszerniej, jak się wydaje, problem ten przedstawia na tle prawnoporównawczym F. Winkel, For-
malschutz dreidimensionaler 1 Marken, köln–Berlin–Bonn–münchen 1979, s. 109–113, 151–155, 186–195, 
240–246. por. również: m. późniak-niedzielska, Wzory zdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978, s. 165 i n.
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sam przedmiot (forma przestrzenna, znak słowny) podlegają ochronie 
kilku wymienionych wyżej ustaw. przykładem tej metody jest regulacja 
przyjęta w prawie włoskim. Włoska ustawa o znakach towarowych sta-
nowi w art. 11, że używanie znaku towarowego nie może powodować 
naruszenia praw wyłącznych osób trzecich, takich jak prawa patentowe, 
prawa do wzorów zdobniczych i prawa autorskie. przepis ten stał się 
podstawą praktyki odmowy rejestrowania oznaczeń w charakterze znaku 
towarowego, jak również odmowy udzielenia ochrony niezarejestrowa-
nym znakom towarowym w sytuacji, gdy dane oznaczenie jest w świe-
tle prawa wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem zdobniczym lub 
utworem prawnoautorskim. sam fakt istnienia określonych cech prze-
strzennej formy oraz znaku słownego wyłącza je spod zakresu ustawy 
o znakach towarowych, a także art. 2598 C.C. i tym samym wyklucza moż-
liwość powstania kumulatywnej ochrony89. Drugi sposób rozstrzygnięcia 
omawianego problemu jest realizowany w ustawodawstwie większości 
krajów. Generalnie znajduje on wyraz w wyłączeniu kumulacji ochrony 
ustawodawstwa o znakach towarowych i patentowego oraz w dopusz-
czeniu takiej ochrony – z pewnym zastrzeżeniem – w przypadku zbie-
gu ochrony oznaczenia jako znaku towarowego i wzoru zdobniczego 
oraz utworu prawnoautorskiego. Wykluczenie możliwości kumulatywnej 
ochrony rozwiązań technicznych na podstawie norm ustawodawstwa pa-
tentowego oraz o znakach towarowych jest przede wszystkim rezultatem 
braku zdolności ochronnej tej kategorii oznaczeń w świetle ustaw o zna-
kach towarowych. Rozwiązania techniczne są bowiem ze swojej istoty 
pozbawione zdolności odróżnienia towarów90. niekiedy jest prezento-
wany pogląd, że cele systemu patentowego powinny być realizowane 
w pierwszej kolejności. ponieważ przyznawanie ochrony rozwiązaniom 
technicznym na podstawie ustaw o znakach towarowych byłoby równo-
znaczne z udzieleniem nieograniczonego w czasie prawa wyłącznego do 
danego pomysłu technicznego, uważa się, że wszystko, co mogłoby ko-
rzystać z ochrony patentowej, jest wyłączone od ochrony przewidzianej 
w ustawodawstwie o znakach towarowych91.

nietechniczne formy przestrzenne oraz znaki słowne mogą być w tym 
samym czasie przedmiotem ochrony ustawodawstwa o znakach towarowych 

89 F. Winkel, Formalschutz…, s. 240 i n.
90 por. jednak Rellie-Royce v. Fiberglas 428 F. supp. 639 (1976) – statuetki zdobiące pokrywę samo-
chodową, mające cechy funkcjonalne, zdobnicze i odróżniające mogą być rejestrowane w stanach 
Zjednoczonych.
91 j. saint-Gal, op. cit., e2; F. Winkel, Formalschutz…, m.in. s. 139, 187.
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i innych ustaw z dziedziny własności intelektualnej. Znajduje to uzasadnie-
nie w różnych celach ochrony, w odmiennych przesłankach oraz zakresie 
ochrony znaków towarowych oraz wzorów zdobniczych i utworów praw-
noautorskich. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy jedna i ta sama oso-
ba (osoby) jest podmiotem praw do znaku towarowego oraz prawa do reje-
stracji wzoru zdobniczego lub autorskich praw majątkowych92.

nie jest natomiast możliwe powstanie kumulatywnej ochrony w sytuacji, 
gdy inna osoba niż podmiot praw do wzoru zdobniczego (utworu praw-
noautorskiego) pragnie uzyskać ochronę danego oznaczenia jako znaku 
towarowego. skutkiem używania w obrocie gospodarczym znaku towaro-
wego byłoby bowiem naruszenie prawa do wzoru zdobniczego lub utworu 
prawnoautorskiego. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie stosownej 
zgody podmiotu praw do wzoru zdobniczego lub utworu prawnoautorskie-
go bądź wstrzymanie się z rejestracją lub używaniem danego oznaczenia do 
chwili wygaśnięcia tych praw93.

4. Próba typologii ustawodawstwa polskiego
podstawowym aktem normatywnym w polsce w omawianej dziedzinie 

prawa jest ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. przewiduje 
ona powstanie prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji (prawo 
z rejestracji znaku towarowego) bądź uzyskania przez znak powszechnej 
znajomości (prawo do znaku powszechnie znanego). W świetle tej ustawy 
zwykłe używanie nie kreuje prawa wyłącznego używania znaku. Regulacja 
prawa do znaku towarowego jest zdeterminowana funkcjami rzeczywi-
stymi znaku towarowego w obrocie gospodarczym. aspekt funkcjonal-
ny ochrony prawa do znaku towarowego wyraża się w tym, że nie jest 
chronione oznaczenie w jego zewnętrznej postaci jako wyraz, rysunek, 
melodia, forma przestrzenna, lecz jako związek oznaczenia i towaru, który 
przekazuje nabywcom informację o egzemplarzu towaru opatrzonym tym 
znakiem. ustawa przyznaje uprawnionemu bezpośrednią ochronę tylko 
w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia.

Drugim aktem prawnym, którego przepisy mają znaczenie z punktu 
widzenia ochrony znaków towarowych, jest ustawa z 2 sierpnia 1926 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zawarte w tej ustawie przepisy kar-
noprawne (art. 6, 7, 8, 9, 10, art. 11 ust. 2 i art. 12) zostały uchylone w spo-
sób wyraźny przez art. V § 1 przepisów wprowadzających k.k. pozostałe 

92 por. a. Braun, Precis des marques de produit, Bruxelles 1971, s. 92 i n.
93 por. np. orzeczenie sądów i wypowiedzi nauki prawa w holandii cyt. przez p. Winkela, Formal-
schutz…, s. 186.
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przepisy, pomimo pewnych wątpliwości w początkach polski ludowej co 
do ich obowiązywania, obecnie uważa się nieomal jednomyślnie za pozo-
stające w mocy94. spośród obowiązujących przepisów tej ustawy do ochro-
ny znaków towarowych są dostosowane art. 1 i 3. przepis art. 1 chroni 
przedsiębiorstwo przed tym, aby inne przedsiębiorstwo nie „wdzierało 
się w jego klientelę” przez jakiekolwiek czynności zdolne do wywołania 
u osób, którym oferuje swoje wyroby, towary lub świadczenia, mylnego 
mniemania, że pochodzą one od innego przedsiębiorcy. uprawnionemu 
na wypadek naruszenia jego prawa przysługują wobec sprawcy następują-
ce roszczenia: o zaniechanie, usunięcie przyczyn mogących wywołać po-
myłki u odbiorców, wydanie niesłusznego wzbogacenia z ostatnich trzech 
lat, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Bardzo ważne w praktyce jest ustalenie znaczenie art. 1 u.z.n.k. dla 
ochrony znaków towarowych. Rozstrzygnięcie tego problemu jest równo-
znaczne z określeniem stosunku wymienionego przepisu do u.z.t.

W okresie międzywojennym panujący stał się pogląd F. Zolla95, że art. 1 
u.z.n.k. kreuje prawo własności na przedsiębiorstwie. W myśl tej koncepcji 
przedsiębiorstwo nie byłoby rzeczą zbiorową (universitas rerum), ale pewną 
wyodrębnioną jednością, z której emanuje siła atrakcyjna polegająca na 
możliwości „pozyskiwania i utrzymywania dzięki swej organizacji i swym 
właściwościom lub reklamie – koła odbiorców, choćby wciąż zmieniają-
cych się”. W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji siła atrakcyjna 
jest nazywana klientelą. treścią prawa na przedsiębiorstwie jest „możliwość 
zyskiwania i utrzymywania klienteli […] z czym łączy się zakaz narusze-
nia tej wyłączności, skierowany do wszystkich innych osób”96. stosownie 
do tej teorii przedsiębiorstwo jest dobrem niematerialnym, a zatem pra-
wo własności na przedsiębiorstwie jest prawem na dobru niematerialnym. 
W ujęciu F. Zolla znaki towarowe nie są przedmiotem właściwych praw 
podmiotowych, lecz jedynie emanacją prawa podmiotowego na przedsię-
biorstwie; „uprawnienia” do znaku towarowego powstają w opinii tego 

94 por. m.in. j. Waluszewski, Moc i zakres obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, np 
1975, nr 4, s. 511 i n.; m. kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 13–14; idem, Znaki towarowe i inne 
oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja, poznań 1976, s. 41 i n.; s. Bucz-
kowski, Z. nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1979, s. 348; j. szwaja, Ochrona dóbr 
osobistych twórców nauki, [w:] Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej, Zn uj pWoWI, nr 41, 
s. 181. ministerstwo sprawiedliwości zajęło jednak odosobnione obecnie stanowisko, że cała ustawa 
utraciła moc obowiązującą na podstawie art. V § 1 ustawy z 19.04.1969 r. – przepisy wprowadzające 
kodeks karny (Dz.u. nr 13, poz. 95) – opinię ministerstwa sprawiedliwości przytacza j. szwaja 
w cyt. wyżej opracowaniu.
95 a. kraus, F. Zoll, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poznań 1929, s. 55 i n.
96 Ibidem, s. 62.
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autora poprzez używanie znaku (art. 1 u.z.n.k.), jak i poprzez rejestrację 
w up stosownie do przepisów rozporządzenia prezydenta Rp z 2 marca 
1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych97.

W literaturze powojennej problem ten został poruszony przez j. kocza-
nowskiego i m. kępińskiego. Wejście w życie obowiązującej regulacji praw-
nej nie zdezaktualizowało tych wypowiedzi i dlatego należy je wziąć pod 
uwagę w toku dyskusji nad stosunkiem obydwu ustaw. pierwszy z powoła-
nych autorów98, jak się wydaje, podtrzymuje stanowisko F. Zolla. twierdzi 
bowiem m.in., że prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku używa-
nia znaku (art. 1 u.n.k.) oraz poprzez rejestrację. używanie znaku poprzez 
osobę uprawnioną z rejestracji powoduje powstanie zbiegu norm z obydwu 
ustaw. W takim wypadku – zdaniem j. koczanowskiego – należy stosować 
zawarte w tych ustawach normy według wyboru uprawnionego (alternatyw-
nie). jeżeli występuje rozbieżność podmiotów i jedna osoba używa znaku, 
a inna zgłasza w up pRl, to uprawniony do znaku poprzez używanie może 
sprzeciwić się rejestracji. Z wywodów j. koczanowskiego zdaje się wynikać, 
że taka możliwość zachodzi nie tylko w przypadku znaków powszechnie 
znanych, ale również oznaczeń używanych w obrocie, które nie uzyskały 
cechy notoryjności99. m. kępiński przeprowadził krytykę koncepcji F. Zolla 
i wykazał brak podstaw do przyjęcia istnienia prawa własności na przedsię-
biorstwie100. nie wypowiedział się jednak jasno co do przydatności de lege lata 
art. 1 u.z.n.k. do ochrony znaków towarowych. j. Waluszewski, odrzucając 
koncepcję F. Zolla prawa na przedsiębiorstwie, stanął na stanowisku, że 
art. 1 u.z.n.k. jako przepis szczególny w stosunku do art. 415 k.c. stanowi 
podstawę ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych101.

Formułując swoje stanowisko w dyskutowanej kwestii, pragnę stwier-
dzić, że podzielam pogląd m. kępińskiego o braku podstaw do przyję-
cia – w świetle u.z.n.k. – koncepcji prawa własności na przedsiębiorstwie. 
odrzucenie poglądu F. Zolla stawia ponownie pytanie o współczesne zna-
czenie art. 1 u.z.n.k. w odniesieniu do znaków towarowych. Z tego prze-
pisu zdaje się wynikać, że uprawnionemu przysługuje prawo podmiotowe, 
którego treścią jest zabezpieczona prawnie możność domagania się od 
osób trzecich powstrzymania się od wszelkich działań, których skutkiem 
byłoby mniemanie konsumentów, że oferowane wyroby i usługi pochodzą 

97 Ibidem, s. 96 i n. pogląd ten był akceptowany również przez orzecznictwo międzywojenne. por. 
np. orzeczenie sądu najwyższego z dn. 6.02.1929 r., osn1929, t. VIII, Warszawa, poz. 461.
98 j. koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, Zn uj pWoWI, nr 7, s. 81–82 oraz 112.
99 Ibidem, s. 86–87.
100 m. kępiński, op. cit., s. 12.
101 j. Waluszewski, Moc i zakres…, s. 517.
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z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej. nie ulega wątpliwości, że błędne 
przekonanie konsumentów może być rezultatem użycia cudzego znaku 
towarowego. ta opinia odbiorców towarów i usług zakłada wcześniejsze 
używanie oznaczenia przez uprawnionego. przepis art. 1 u.z.n.k. upoważ-
nia zatem do twierdzenia, że skutkiem używania (zwykłego używania) zna-
ku towarowego jest nabycie prawa podmiotowego.

analiza przepisów u.z.t. prowadzi natomiast do wniosku, że w zakresie 
objętym regulacją tej ustawy miarodajne są tylko jej przepisy, chyba że od-
syła ona wyraźnie lub pośrednio do innego aktu normatywnego. ustawa 
ta jednak nie odsyła nie tylko wyraźnie, ale również w sposób pośredni 
do regulacji u.z.n.k. na rzecz tego stanowisko przemawiają następujące 
racje. przede wszystkim art. 1 u.z.t. podporządkowuje ochronę znaków 
towarowych i usługowych tej ustawie. tak więc ich ochrona, jeżeli speł-
niają one wymogi zdolności rejestrowej, jest możliwa jedynie na podsta-
wie u.z.t. określenie „znaki towarowe” odnosi się do wszystkich oznaczeń 
wyróżniających odpowiadających warunkom zdolności rejestrowej (art. 4, 
6–9), a termin „ochrona” odnosi się do ochrony zarejestrowanego znaku 
towarowego w zakresie określonym w art. 19 u.z.t. środkami cywilnopraw-
nymi przewidzianymi w art. 20, natomiast znaków powszechnie znanych 
w zakresie i środkami określonymi w art. 24 u.z.t. może się wydawać, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku znaków nieodpowiadają-
cych warunkom zdolności rejestrowej stosować normę art. 1 u.z.n.k. jed-
nakże pojęcie znaku podlegającego rejestracji w świetle art. 4 u.z.t. jest 
bardzo szerokie i obejmuje praktycznie każde oznaczenie, które może być 
użyte w charakterze znaku towarowego. nie jest również możliwe stoso-
wanie normy art. 1 u.z.n.k. poza zakresem ochrony wynikającej z faktu 
rejestracji znaku, ponieważ treść i zakres prawa, jakie mogłoby powstać 
na podstawie art. 1 u.z.n.k., oraz środki jego ochrony są zbieżne z regu-
lacją ustawy (art. 9, 13, 19, 20). przepis art. 1 u.z.n.k. nie stanowi również 
podstawy uzupełniającej ochrony znaków powszechnie znanych (art. 24). 
treść i zakres prawa do znaku powszechnie znanego odpowiada regulacji 
normy art. 1 u.z.n.k. Różnice zachodzą w kwestii roszczeń przyznanych 
na wypadek bezprawnego używania danego znaku; przepis art. 1 u.z.n.k. 
stawia do dyspozycji uprawnionego znacznie bogatszy katalog roszczeń. 
W odniesieniu do środków ochrony przepis art. 1 u.z.t. nie wyłącza zatem 
art. 1 u.z.n.k., co mogłoby wskazywać na dopuszczalność z roszczeniem 
art. 1 u.z.n.k. przeciw takiemu wzbogaceniu środków ochrony prawa do 
znaku powszechnie znanego przewidzianych w art. 24 u.z.t. przemawia 
intencja ustawodawcy, który celowo ustanowił mniej intensywną ochronę 
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tej klasy znaków towarowych. W systemie prawa polskiego decyzja o re-
jestracji stanowi podstawowe źródło nabycia prawa. nabycie prawa do 
znaku w wyniku powszechnej znajomości danego oznaczenia w obrocie 
ma w praktyce mniejsze znaczenie w porównaniu z rejestracją. ustawo-
dawca dopuścił taką możliwość przede wszystkim z uwagi na zobowią-
zanie prawnomiędzynarodowe (art. 6 bis kon. per.). ustanawiając słabszą 
ochronę znaków powszechnie znanych, „zachęca” on osoby uprawnione 
do tych znaków, aby zgłosiły je up. Dopuszczenie uzupełniającej ochrony 
na podstawie art. 1 u.z.n.k. przekreśliłoby wskazaną możliwość realizacji 
tej woli ustawodawcy.

Gdyby ustawodawca zamierzał w sposób pośredni uwzględnić przepisy 
u.z.n.k., powinien dać temu wyraz w art. 8–9 u.z.t.

W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią do rejestracji w up znaku 
towarowego zbieżnego z podlegającym już ochronie na podstawie art. 1 
u.z.n.k. znaku innej osoby urząd byłby zobowiązany w toku postępowania 
rejestracyjnego do uwzględnienia tej przeszkody i wydania decyzji o od-
mowie rejestracji. tymczasem w rozbudowanym katalogu przeszkód reje-
stracji brak jest uprzedniego używania znaku przez inną osobę.

powstaje pytanie o sposób rozstrzygnięcia wskazanego braku syn-
chronizacji art. 1 u.z.n.k. i u.z.t. W moim przekonaniu nasuwają się dwa 
rozwiązania: albo przyjmie się, że jedynie u.z.t. (wraz z przepisami, do 
których odsyła) reguluje ochronę znaków towarowych, albo uzna się, że 
znaki towarowe korzystają z ochrony art. 1 u.z.n.k. tak długo, jak długo 
osoba trzecia nie uzyska rejestracji takiego samego lub podobnego ozna-
czenia dla towarów tego samego rodzaju lub też nie nabędzie prawa do 
znaku powszechnie znanego. pierwsza możliwość znajduje oparcie w ję-
zykowej wykładni przepisów u.z.t., jak również w opiniach wyrażanych 
niekiedy w sejmie w toku prac nad tą ustawą, że rejestracja – z zastrzeże-
niem znaków powszechnie znanych – jest jedynym źródłem nabycia prawa 
do znaku towarowego. nie bez znaczenia jest także fakt, że wyłączenie 
art. 1 u.z.n.k. i tym samym pozbawienie znaczenia prawotwórczego zwy-
kłego używania znaku nadaje systemowi prawnemu w dziedzinie znaków 
towarowych spójny charakter. Doceniając wagę tych racji, przychylam się 
jednak do drugiego stanowiska. Bierze ono pod uwagę potrzeby obrotu. 
Zdarza się bowiem, że pewne oznaczenia mogą jakiś okres funkcjono-
wać w obrocie jako cenne znaki towarowe bez wiedzy osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą. Bezsporna jest też potrzeba ochrony interesów 
osoby używającej znaku towarowego, nawet jeżeli to oznaczenie nie zosta-
ło wcześniej zarejestrowane. Wiąże się z tym oczywiście kwestia ochrony 
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konsumentów, którzy mają słuszny interes domagania się zabezpieczenia 
przed możliwością powstania pomyłek wynikających również z bezpraw-
nego użycia cudzego niezarejestrowanego znaku towarowego. ponadto 
pierwsza koncepcja prowadzi w gruncie rzeczy do redukcji znaczenia 
u.z.n.k., co jest nie do przyjęcia w dobie rosnącego znaczenia konkurencji 
w gospodarce narodowej.

opowiedzenie się za pierwszą koncepcją rodzi wiele konsekwencji. 
przede wszystkim osoba używająca niezarejestrowanego znaku towarowe-
go, który nie jest powszechnie znany, korzysta w zasadzie jedynie z upraw-
nień wynikających z przepisów u.z.n.k. W odniesieniu do takich znaków 
mają zastosowanie przepisy u.z.t. tylko w przypadku zgłoszenia przez 
osobę trzecią oznaczenia z naruszeniem art. 8 pkt 1–2 u.z.t. Zgłoszenie 
znaku towarowego w up w celu rejestracji niezależnie od tego, czy dane 
oznaczenie było wcześniej używane, powoduje, że sytuacja tego oznacze-
nia jest oceniana już z punktu widzenie przepisów u.z.t. to samo dotyczy 
znaków, które nie zostały wprawdzie zarejestrowane, lecz uzyskały cechę 
powszechnej znajomości. W sytuacji, gdy jedna osoba używa znaku towa-
rowego, a inna dokonuje zgłoszenia tego oznaczenia w up w celu rejestra-
cji, dochodzi do kolizji obydwu podmiotów. ustawodawca rozstrzygnął 
to, przyznając pierwszeństwo aktowi rejestracji znaku. prawo wynikające 
z aktu używania znaku (art. 1 u.z.n.k.) nie sianowi więc podstawy do wy-
stąpienia ze skutecznym zakazem rejestracji tego znaku na rzecz osoby 
trzeciej. W interesie osób prowadzących działalność gospodarczą leży 
możliwie rychłe zgłoszenie do up w celu rejestracji znaków, które są już 
lub mają być wkrótce używane.

spośród przepisów ustawy z 1926 r. do ochrony znaków towarowych 
jest również dostosowany art. 3. przepis ten przewiduje, poza przypadka-
mi wymienionymi w art. 1 i 2 u.z.n.k., odpowiedzialność wobec osoby pro-
wadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) w razie podjęcia czy-
nów sprzecznych z obowiązującymi przepisami albo zasadami współżycia 
społecznego. Innymi słowy, cytowany przepis jest wymierzony w inne 
działania niż wymienione w art. 1 i 2 u.z.n.k. przedsiębiorcy przysługują 
wobec sprawcy roszczenia o zaniechanie, odszkodowanie i zadośćuczynie-
nie. przepis ten stanowi podstawę uzupełniającej ochrony w stosunku do 
ochrony wynikającej z art. 1 i 2 u.z.n.k. W odniesieniu do znaków towaro-
wych przepis art. 3 u.z.n.k. zapewnia uzupełniającą ochronę w stosunku 
do ochrony wynikającej z art. 1 u.z.n.k. oraz przepisów u.z.t. uzupełnie-
nie ochrony tych znaków znajduje wyraz w możliwości zakazania innych 
niż wymienione w u.z.t. bezprawnych działań osób trzecich dotyczących 
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znaków towarowych. ponieważ u.z.n.k. oraz art. 13 w zw. z art. 19, 20 oraz 
24 przyznają ochronę znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia 
pochodzenia, uzupełniająca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na możliwości za-
kazania tych wszystkich bezprawnych działań, które nie polegają na użyciu 
przez osobę trzecią cudzego znaku w charakterze znaku towarowego. treść 
art. 3 n.z.n.k.: „kto poza przypadkami art. 1 i 2 szkodzi…” nie pozostawia 
wątpliwości, że uzupełniająca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na wzbogaceniu 
środków ochrony prawnej określonych w art. 1 u.z.n.k. oraz u.z.t.

W ustawodawstwie polskim, tak jak w wielu innych systemach praw-
nych (np. w RFn, Francji), można kumulatywnie korzystać – przy ochro-
nie oznaczeń użytych jako znaki towarowe (zarejestrowane albo niezareje-
strowane) – z przepisów prawa autorskiego lub rozporządzenia o wzorach 
zdobniczych102. W tym przypadku kompozycja kolorystyczna, forma prze-
strzenna, slogan itp. podlegają ochronie jako utwór prawnoautorski lub 
wzór zdobniczy.

102 s. Grzybowski, a. kopff, j. serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 383 i n.; 
m. późniak-niedzielska, Wzory zdobnicze…, s. 68.
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Rozdział II 
Prawo z rejestracji znaku towarowego

§ 1. Powstanie prawa

1. Ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego
Według ustawy o znakach towarowych prawo do znaku towarowego 

powstaje na podstawie decyzji up (prawo z rejestracji znaku towarowe-
go) albo nabycia przez znak cechy powszechnej znajomości (prawo do 
znaku powszechnie znanego)1. Zwykłe używanie nie kreuje natomiast pra-
wa podmiotowego do znaku towarowego. W praktyce prawo do znaku 
powstaje przede wszystkim na skutek wydania decyzji o rejestracji znaku 
towarowego po stwierdzeniu przez up, że zostały spełnione wszystkie 
przewidziane przepisami prawa ustawowe warunki wymagane do rejestra-
cji znaku określone w art. 4, 6–9 ustawy. ustawowe warunki rejestracji 
odnoszą się do osoby zgłaszającego (podmiotu praw z rejestracji), pro-
wadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oznaczenia i towaru, które 
mają być zarejestrowane.

prawo z rejestracji znaku może nabyć osoba fizyczna lub prawna upraw-
niona do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji, 
handlu i usług (art. 6 w zw. z art. 5 pkt 1). osobami fizycznymi uprawnio-
nymi do zarejestrowania znaku są właściciele zakładów rzemieślniczych, 
sklepów prywatnych, przedsiębiorstw itp. osobami prawnymi są m.in. 
przedsiębiorstwa państwowe, ich zrzeszenia (dobrowolne lub obligatoryj-
ne), spółki z udziałem przedsiębiorstw państwowych, banki, spółdzielnie 
i ich związki, kółka rolnicze i ich związki, szkoły wyższe, fundacje, orga-
nizacje społeczne, którym przepisy nadały osobowość prawną, itp. Wy-
mienione podmioty są nazwane osobami prawnymi przez obowiązujące 

1 W kwestii warunków kwalifikowania oznaczeń jako znaków powszechnie znanych por. glosę 
R. skubisza do wyroku sądu najwyższego z dn. 29.11.1984 r., I CR 357/84, pip 1986, nr 4, s. 135 
i cyt. tam literatura w przypisie nr 4.
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przepisy. W obrocie występują również jednostki organizacyjne upraw-
nione do prowadzenia działalności gospodarczej, którym nie została for-
malnie nadana osobowość prawna. W tych przypadkach należy uznać, że 
uprawniona do nabycia prawa z rejestracji znaku jest jednostka podsta-
wowa (osoba prawna), w skład której wchodzi struktura organizacyjna 
uprawniona do prowadzenie działalności gospodarczej, tzn. jednostka 
uzależniona (np. zakład wchodzący w skład wielozakładowego przedsię-
biorstwa, instytut szkoły wyższej), albo uznać, że uprawnione do nabycia 
prawa są osoby fizyczne (np. w przypadku zgłoszenia znaku przez osoby 
związane umową spółki cywilnej, członków stowarzyszenia zwykłego). 
W obrocie występują jednak także jednostki organizacyjne, których kwa-
lifikacja we wskazany sposób sprawia poważne trudności. W takim wy-
padku trzeba mieć na uwadze, że w świetle ustawy każdy podmiot, który 
legalnie prowadzi działalność gospodarczą, ma możliwość zarejestrowania 
znaku. jeżeli nie można uznać w konkretnym przypadku, że zgłoszenie 
wnosi osoba prawna lub osoba fizyczna, to daną jednostkę organizacyjną 
należy kwalifikować jako podmiot uprawniony w świetle ustawy do na-
bycia prawa z rejestracji znaku towarowego. jest to obok osób prawnych 
i fizycznych trzecia kategoria podmiotów nazywana przez część doktry-
ny prawa cywilnego ułomnymi osobami prawnymi2. przykładem tej kla-
sy podmiotów jest spółka jawna (art. 81 i n. k.h.). podkreślić trzeba, że 
z punktu widzenia ustawy sytuacja trzeciego rodzaju podmiotów jest taka 
sama jak osób fizycznych i prawnych.

ponieważ art. 6 ust. 1 przewiduje rejestrację znaku na rzecz przedsię-
biorstwa, tzn. zindywidualizowanej osoby fizycznej lub prawnej, można 
by przypuszczać, że wykluczona jest rejestracja na rzecz większej liczby 
podmiotów. jednakże fakt, że znak towarowy wskazuje jedynie na po-
chodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie informując, ile osób prowadzi 
to przedsiębiorstwo, uzasadnia odmienny wniosek. skutkiem decyzji up 
o zarejestrowanie znaku na rzecz większej liczby osób jest zatem powsta-
nie wspólnego prawa z rejestracji. Wspólność prawa nie jest uregulowana 
w ustawie i dlatego stosuje się odpowiednio art. 195 i n. k.c. odnoszące się 
do współwłasności w częściach ułamkowych. Wspólność prawa z rejestra-
cji znaku może powstać tylko w przypadku indywidualnych znaków towa-
rowych, wynika ona ze stosunku prawnego łączącego podmioty danego 
prawa z rejestracji. należy odróżnić taką wspólność od wspólnego znaku 
towarowego (art. 32 i n.). jedyną cechą wspólną obydwu instytucji jest 

2 a. Wolter, Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. VIII (zaktualizowane przez j. Ignatowicza), Warszawa 
1986, s. 197.
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używanie znaku przez więcej niż jeden podmiot. podmiotem prawa z re-
jestracji wspólnego znaku jest organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa, 
a prawa tych przedsiębiorstw wynikają ze stosunku członkostwa w orga-
nizacji (art. 32 i n.).

osoby fizyczne i prawne (włącznie z ułomnymi osobami prawnymi) mogą 
uzyskać rejestrację znaku, jeżeli na podstawie zorganizowanego kompleksu 
majątkowego prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie produk-
cji, handlu lub usług (przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowo- 
-funkcjonalnym). Wymaganie prowadzenia takiego przedsiębiorstwa od-
powiada funkcji znaku towarowego odróżnienia towarów pochodzących 
z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących 
z innego przedsiębiorstwo. przedsiębiorstwo to musi istnieć w dacie zgło-
szenia znaku w up. nie jest natomiast konieczne do uzyskania rejestracji 
rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do towa-
rów i usług, dla których zgłaszający pragnie uzyskać rejestrację. Wystarczy, 
że zgłaszający w dacie wniesienia wniosku o udzielenie prawa do znaku to-
warowego jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Z ustawy zdaje się wynikać, że zgłaszający może żądać udzielenia prawa 
tylko dla przedsiębiorstwa, które jest na niego zarejestrowane (art. 6 ust. 1); 
jest to zasada związania przedsiębiorstwa i znaku towarowego3. jedynym 
wyjątkiem wyraźnie dopuszczonym przez przepisy prawa, kiedy jest moż-
liwa rejestracja, chociaż zgłaszający nie prowadzi przedsiębiorstwa, jest 
przypadek wspólnego znaku towarowego (art. 32). Wymóg prowadze-
nia przedsiębiorstwa odnosi się także do zagranicznych osób fizycznych 
i prawnych, tyle że dane przedsiębiorstwo może mieć siedzibę również 
na terytorium innego państwa. Wydaje się jednak, że w pewnych ściśle 
ograniczonych przypadkach zasada ścisłego związania znaku towarowego 
i przedsiębiorstwa może być rozluźniona. Chodzi o te wszystkie przypad-
ki, kiedy zgłaszający nie prowadzi działalności gospodarczej (przedsiębior-
stwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym), lecz sprawuje całkowitą 
kontrolę nad działalnością gospodarczą (przedsiębiorstwem) innego pod-
miotu (osoby fizycznej lub prawnej), a tym samym może w pełni kon-
trolować używanie znaku dla towarów i usług fizycznie pochodzących 
z cudzego przedsiębiorstwa. W rezultacie należy przyjąć, że instytut na-
ukowo-badawczy mógłby zarejestrować na swoją rzecz znak towarowy, 
jeżeli udziela licencji patentowej innemu podmiotowi, który wytwarza 
określone wyroby według opatentowanego wynalazku, oznacza je oraz 

3 na ten temat obszernie: F.k. Beier, Benutzung und Geschäftsbetrieb; Zur Kerkenrechtsfekigkeit von 
Holdinggesell-schaften, GRuR 1980, s. 322 i n.
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wprowadza do obrotu pod ścisłą kontrolą licencjodawcy. to samo dotyczy 
tych wszystkich holdingów, które nie prowadząc działalności gospodarczej, 
ściśle kontrolują produkcję i zbyt towarów lub świadczenie usług przez zrze-
szone przedsiębiorstwa. po zarejestrowaniu znaku przez podmiot, któremu 
zostało zaliczone przedsiębiorstwo innego podmiotu, uprawniony, o ile pra-
gnie zachować prawo, powinien udzielić temu właśnie podmiotowi licencji 
na używanie znaku towarowego. przedstawiony pogląd koresponduje z pre-
zentowanym w innym miejscu rozprawy stanowiskiem4, zgodnie z którym 
używanie znaku przez licencjobiorcę, użytkownika itp. stanowi wykonanie 
przez uprawnionego z rejestracji obowiązku z art. 28 ustawy. Zaliczenie 
uprawnionemu z rejestracji używania znaku przez inną osobę sugeruje po-
trzebę zaliczania także przedsiębiorstwa tej osoby5. Wskazane zaliczenie 
zgłaszającemu cudzego przedsiębiorstwa powinno być w praktyce poddane 
bardzo surowym wymogom i należy je dopuszczać tylko w tych wypadkach, 
gdy nie budzi wątpliwości fakt ścisłej kontroli osoby ubiegającej się o rejestra-
cję znaku nad działalnością gospodarczą innej osoby w zakresie dotyczącym 
używania oznaczenia. W świetle obowiązujących przepisów zasadą jest, że 
zgłaszający prowadzi działalność gospodarczą w swoim przedsiębiorstwie. 
ustawa stanowi, że działalność ta polega na produkcji, handlu i usługach 
(art. 5 pkt 1). Dlatego też wszelkiego rodzaju instytuty naukowe, organizacje 
typu holdingów (np. zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych, związki spół-
dzielni), jeżeli nie produkują lub zbywają towarów czy świadczą usług, mogą 
rejestrować na swoją rzecz znaki tylko wtedy, gdy zostanie im zaliczone cudze 
przedsiębiorstwo. nie stanowi bowiem przedsiębiorstwa w znaczeniu przed-
miotowo-funkcjonalnym działalność naukowo-badawcza, kontrolna czy też 
zarządzenie; jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność nie mają 
zatem własnego przedsiębiorstwa.

ponadto do rejestracji znaku towarowego konieczne jest, by towary lub 
usługi, dla których zgłaszający pragnie zarejestrować oznaczenie, były ob-
jęte zakresem jego przedsiębiorstwa. muszą stanowić – z zastrzeżeniem 
przypadku zaliczenia cudzej działalności – przedmiot działalności osoby 
wnioskującej o rejestrację znaku. tylko wtedy znak może informować pra-
widłowo o pochodzeniu towarów (lub usług) z przedsiębiorstwa upraw-
nionego z rejestracji.

przedmiot działalności zgłaszającego (zakres jego przedsiębiorstwa 
w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym) wyznacza się w rozmaity spo-

4 por. uwagi § 5 p. 1 lit. B niniejszego rozdziału.
5 F.k. Beier, Benutzung…, s. 324 i n. por. również: idem, Rechtsprobleme des internationalen Markengebrauchs 
durch verbundene Unternehmen, [w:] Le legge veneziane sulle invenzioni, milano 1974, s. 8 i n.
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sób w zależności od osoby zgłaszającej. na przykład w przypadku przed-
siębiorstwa państwowego podmiot działalności jest wyznaczony przez 
akty normatywne, które ogólnie określają działalność przedsiębiorstwa, 
przez postanowienia statutu, a przede wszystkim przez akt erekcyjny. nie 
jest dopuszczalne jakiekolwiek dalsze uściślenie przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa państwowego6.

towary wchodzące w zakres działalności przedsiębiorstwa nie muszą 
stanowić przedmiotu prawa własności zgłaszającego. Znak towarowy słu-
ży bowiem jedynie odróżnieniu towarów na podstawie ich pochodzenia, 
natomiast nie informuje o osobie właściciela towaru ani też o osobie pro-
wadzącej przedsiębiorstwo. Dlatego też mogą rejestrować znaki przedsta-
wiciele handlowi, agenci, komisanci itp.7

Znak towarowy może być rejestrowany jedynie dla określonych towa-
rów konkretnie wymienionych w zgłoszeniu. nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby były to wszystkie towary produkowane lub zbywane przez dane przed-
siębiorstwo. Wykluczona jest natomiast rejestracja znaku dla wszystkich to-
warów stanowiących przedmiot działalności zgłaszającego bez ich konkret-
nego wymienienia w zgłoszeniu8. można rejestrować znaki dla towarów, 
które mogą być wytwarzane lub zbywane dopiero w okresie późniejszym. 
nie ulega wszakże wątpliwości, że zgłaszający może rozpocząć używanie 
zarejestrowanego znaku w okresie trzech lat od daty decyzji o rejestracji, 
jeżeli nie chce narazić się na utratę swojego prawa na podstawie art. 289.

najważniejszym przepisem prawa dotyczącym wymogów zdolności re-
jestrowej oznaczeń, które mają być zarejestrowane jako znaki towarowe, 
jest art. 4 ustawy. stosownie do ust. 1 tego przepisu znakiem towarowym 
może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określone-
go przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych 
przedsiębiorstw. samo oznaczenie (np. rysunek, dźwięk, wyraz) nie jest 
jeszcze znakiem towarowym, a staje się nim dopiero z chwilą związania 
go z towarem w sposób pozwalający zindywidualizować dany wyrób na 
rynku10. oznaczenie musi nadawać się do odróżniania towarów na rynku, 

6 por. bliżej dwie prace j. mojaka, a. kidyby, Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych, „annales 
universitatis mariae Curie-skłodowska” 1982, vol. XXIX, 15, nr 24, s. 260 i n. oraz cyt. tam literatura, 
a także: Czy zasada specjalnej zdolności prawnej obowiązuje nadal w stosunku do przedsiębiorstw państwowych?, pip 
1983, nr 4, s. 115–117.
7 tak również praktyka zagraniczna. por. np. a. Baumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, 
münchen 1979, s. 109; p. mathély, Le droit français des signes distinctifs, paris 1984, s. 137 i n.
8 tak: a. Baumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 109.
9 por. § 5, p. 1, lit. C niniejszego rozdziału.
10 por. na ten temat § 1 p. 1 rozdziału I.
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charakteryzować się dostatecznymi znamionami odróżniającymi (zdolno-
ścią odróżniania). ta cecha oznaczenia stanowi najważniejszą przesłankę 
zdolności rejestrowej znaku towarowego. jeżeli oznaczenie nie ma dosta-
tecznych znamion odróżniających, to znak nie może wykonywać swoich 
funkcji w obrocie gospodarczym. Dlatego też ustawodawca uznał za wska-
zane poświęcenie zdolności odróżniania osobnego przepisu (art. 7). 

ustęp 1 powołanego przepisu określa ogólnie zdolność odróżniania 
jako istnienie dostatecznych znamion odróżniających danego znaku. na-
tomiast ust. 2 zawiera przykładowe wyliczenie oznaczeń, które nie mając 
takich znamion, nie mogą indywidualizować towaru na rynku. oznaczenie 
może mieć pierwotną albo wtórną zdolność odróżniania towaru (second-
tiry meaning). Zdolność odróżniania ma charakter pierwotny, gdy z cech 
strukturalnych oznaczenia wynika, że daje ono wystarczające podstawy 
odróżniania towarów. oznaczenie pozbawione pierwotnie dostatecznych 
znamion odróżniających może nabyć je wtórnie w wyniku długotrwałe-
go używania w obrocie gospodarczym, a zwłaszcza intensywnej reklamy 
w środkach masowego przekazu. ustawa nakazuje uwzględnianie w toku 
badania zdolności rejestrowej wtórnej zdolności odróżniania. Wynika to 
z wymogu badania tej cechy oznaczenia w zwykłych warunkach obrotu 
(art. 7 ust. 1). to stanowisko znalazło powszechną aprobatę w sejmie 
w toku prac nad ustawą.

Fakt realizacji przez oznaczenie wszystkich warunków określonych 
w art. 4 i 7 nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem istnienia zdolności 
rejestrowej znaku towarowego. przepisy art. 8–9 u.z.t. określają dodatko-
we wymogi zdolności rejestrowej. pierwszy z powołanych przepisów – 
najogólniej mówiąc – wyklucza rejestrację znaku towarowego z uwagi na 
sprzeczność z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego 
oraz prawami podmiotowymi osób trzecich. przepis ten ustanawia nie-
dopuszczalność rejestracji określonych oznaczeń jako znaku towarowego. 
nie zawiera on zaś podstawy do występowania z zakazem używania da-
nego oznaczenia w obrocie gospodarczym. podstawę normatywną takich 
zakazów zawierają natomiast przepisy art. 20 i 24 ustawy. przepis art. 9 wy-
łącza od rejestracji znaki towarowe, których używanie mogłoby wywołać 
z uwagi na inny znak towarowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd 
odbiorców co do pochodzenia towarów (art. 9 ust. 1, pkt 1, 2, 3, ust. 2) 
bądź też ich inne mylące opinie (art. 9 ust. 1 pkt 4, 5). Wymienione w art. 8 
u.z.t. przeszkody rejestracji można nazwać bezwzględnymi ze względu 
na fakt, że z pewnymi wyjątkami uniemożliwiają one rejestrację znaków 
dla wszystkich towarów. natomiast wymienione w art. 9 u.z.t. przeszkody 

http://zjimed.aii.imt
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rejestracji mają charakter względny w tym znaczeniu, że wyłączają reje-
strację danego oznaczenia jedynie dla towarów określonego rodzaju; dane 
oznaczenie może być natomiast rejestrowane dla towarów innego rodzaju.

2. Postępowanie o zarejestrowanie znaku towarowego
W celu nabycia prawa do znaku towarowego na podstawie decyzji 

administracyjnej należy zgłosić znak towarowy w up. Do postępowania 
o zarejestrowanie znaku, jak również do innych postępowań w sprawach 
znaków towarowych stosuje się ustawę i wydane na jej podstawie akty 
wykonawcze. kodeks postępowania administracyjnego znajduje zasto-
sowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych przez przepisy szczególne 
(art. 37)11. Według art. 37 ust. 2 u.z.t. w podaniu o zarejestrowanie znaku 
należy wymienić zgłaszającego, wskazać znak towarowy oraz towary, dla 
których jest on przeznaczony. przepis § 2 ust. 1 zarządzenia wymienia do-
datkowo – na podstawie delegacji art. 39 ust. 4 u.z.t. – datę i podpis zgła-
szającego albo pełnomocnika. Złożenie podania zawierającego powyższe 
dane pozwala ustalić datę zgłoszenia i jego numer (§ 17 ust. 1 zarządzenia).

W razie wniesienia do up podania o zarejestrowanie znaku towarowego, 
które nie odpowiada wymogom określonym w art. 39 ust. 2 u.z.t. i § 2 ust. 1 
zarządzenia, up powinien zwrócić się do zgłaszającego z wezwaniem spo-
rządzenia prawidłowego zgłoszenia.

stosownie do art. 11 u.z.t. pierwszeństwo do uzyskania prawa z re-
jestracji znaku towarowego określa się według daty zgłoszenia w up12. 
może się zdarzyć, że kilka podań dotyczących tego samego znaku towaro-
wego (oznaczenia i towarów) wpłynie do up tego samego dnia i otrzyma 
jednakowe pierwszeństwo. W celu uniknięcia konieczności udzielenia na 
podstawie każdego z tych zgłoszeń prawa z rejestracji znaku towarowego 
art. 39 ust. 3 przewiduje dodatkowe kryterium, które pozwala rozwikłać 
powstałą kolizję. Zgłoszenie korzystające z najniższego numeru powin-
no być podstawą udzielenia wyłącznego prawa do znaku towarowego. 

11 ustawa z 1985 r. nie zmieniła dotychczasowego modelu postępowania o zarejestrowanie znaku 
towarowego. por. m. kępiński, Nowa ustawa o znakach towarowych, pip 1986, nr 3, s. 73. Dlatego 
też zachowały walor aktualności wcześniejsze opracowania odnoszące się do postępowania 
rejestracyjnego, takie m.in. jak m. kępiński, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące 
przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), sC, nr XXII, s. 196 i n.; p. matuszewski, 
Ochrona prawna wzorów zdobniczych i znaków towarowych, [w:] Własność przemysłowa w Polsce. Referaty 
przygotowane na polsko-francuską konferencję naukową poświęconą ochronie własności przemysłowej w krajach 
socjalistycznych, katowice 1973, s. 41 i n.
12 Do pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego są aktualne w znacznym 
stopniu uwagi dotyczące pierwszeństwa do uzyskania patentu. por. R. skubisz, Pierwszeństwo do 
uzyskania patentu, Warszawa 1982.
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Wprawdzie art. 39 ust. 3 reguluje kolizję zgłoszeń korzystających z pierw-
szeństwa zwykłego, to per analogiam należy stosować powołany przepis 
także do przypadków konkurencji podań, gdy co najmniej jedno z nich 
zastrzega datę pierwszeństwa konwencyjnego lub wystawienia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.z.t. zgłoszenie może zawierać tylko jeden 
znak towarowy. jednakże w razie wniesienia w ramach jednego podania 
dwóch i więcej znaków towarowych zgłaszający może zastrzec datę pierw-
szeństwa zgłoszenia, wnosząc odrębne podanie. powinno ono wpłynąć 
w terminie trzech miesięcy od daty wydania przez up postanowienia wzy-
wającego do wniesienia odrębnego zgłoszenia (art. 40 ust. 2). termin ten 
może być przedłużony stosowanie do art. 41 u.z.t. Wyodrębnione zgłosze-
nie powinno zawierać znak ujawniony w pierwotnym zgłoszeniu; dopusz-
czalne są zmiany, które nie mają wpływu na istotę oznaczenia. Zastrzeże-
nie daty wcześniejszego pierwszeństwa może nastąpić jedynie dla towarów 
wymienionych w wykazie pierwszego zgłoszenia. W toku postępowania 
zgłaszający może wprowadzać do zgłoszenia zmiany i uzupełnienia, które 
nie powodują zmian istoty znaku oraz rozszerzania wykazu towarów.

po wniesieniu podania o zarejestrowanie znaku towarowego up przy-
stępuje do ustalenia, czy wniesiono prawidłowe zgłoszenie. po stwierdze-
niu prawidłowości zgłoszenia up ustala datę zgłoszenia i przystępuje do 
badania formalnego, w toku którego sprawdza się, czy podanie o zare-
jestrowanie znaku i inne dokumenty zawierają wymagane dane. W razie 
stwierdzenia braków i usterek w dokumentacji zgłoszenia up wzywa do 
ich usunięcia stosownie do regulacji art. 41 u.z.t. po ustaleniu, że podanie 
o zarejestrowanie znaku towarowego nie zawiera braków i usterek, up 
przystępuje z urzędu do badania merytorycznego. W toku tego badania 
sprawdza, czy zgłoszony znak w dacie pierwszeństwa do uzyskanie prawa 
z rejestracji znaku towarowego odpowiada ustawowym warunkom reje-
stracji, czy nie narusza praw osób trzecich (art. 43 ust. 1). przepis ten jest 
niefortunnie zredagowany, ponieważ ustawowe warunki rejestracji obej-
mują również wymóg braku kolizji z prawami majątkowymi lub osobistymi 
osób trzecich; zachodzi zatem typowy przypadek ustawowego superfluum. 
W razie stwierdzenia, że zgłoszony znak towarowy nie odpowiada ustawo-
wym warunkom rejestracji lub narusza prawa osób trzecich, up powiada-
mia o tym zgłaszającego i osoby, których prawa mogłyby być naruszone, 
oraz wzywa je do wypowiedzenia się w terminie trzech miesięcy (art. 43 
ust. 2). up powiadamia zgłaszającego o stanowisku osób trzecich i wzywa 
go do wypowiedzenia się w terminie trzech miesięcy (art. 43 ust. 3). W ra-
zie niewypowiedzenia się zgłaszającego w ustalonym terminie – trzech 
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miesięcy lub dłuższym stosownie do art. 41 – na obydwa rodzaje wezwań 
up wydaje decyzje o odmowie rejestracji znaku (art. 43 ust. 4). na równi 
z brakiem wypowiedzi osoby ubiegającej się o zarejestrowanie znaku nale-
ży potraktować zajęcie przez tę osobę niezadowalającego stanowiska.

Zgłaszający na wezwanie up może usunąć braki zgłoszonego znaku 
towarowego poprzez zmianę oznaczenia lub zawężenie załączonego wy-
kazu towarów czy też dostarczając dokumenty świadczące o wyrażeniu 
zgody przez osoby trzecie na rejestrację danego oznaczenia. W pierwszym 
przypadku występuje dość ograniczony margines swobody działania zgła-
szającego, ponieważ dopuszczalność korekty zgłoszenia jest ograniczona 
przez art. 42 ustawy. natomiast stanowisko osób trzecich jest wiążące 
w przypadku praw majątkowych i osobistych objętych dyspozycją art. 8 
ust. 2. W pozostałych sytuacjach opinia osób trzecich nie wiąże up. I tak 
up nie jest związany umową między zgłaszającym a uprawnionym z reje-
stracji z wcześniejszym pierwszeństwem, w której to umowie ten ostatni 
wyraził zgodę na zarejestrowanie kolizyjnego znaku towarowego.

po ustaleniu, że zgłoszony znak towarowy odpowiada ustawowym wa-
runkom rejestracji, up wydaje postanowienie, w którym wzywa zgłasza-
jącego do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w terminie trzech 
miesięcy od dnia doręczenia tego postanowienia (§ 12 ust. 1 rozporzą-
dzenia Rm). W obecnym stanie prawnym nie wydaje się decyzji warun-
kowej po zakończeniu badania formalnego i merytorycznego zgłoszenia. 
W razie nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w terminie up 
umarza postępowanie (§ 12 ust. 2 rozporządzenia). termin do uiszcze-
nia tej opłaty ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu. 
Do terminu uiszczenia opłaty za pierwszy okres nie stosuje się art. 40 
ust. 1 § 13 rozporządzenia Rm. W przypadku uchybienia tego terminu 
zgłaszający zainteresowany ochroną powinien wnieść do up nowe poda-
nie o zarejestrowanie znaku towarowego. Dopiero po wniesieniu opłaty 
w przewidzianym terminie up wydaje decyzję o rejestracji znaku towa-
rowego i dokonuje wpisu w rejestrze znaków towarowych (art. 44 ust. 1), 
a następnie wydaje uprawnionemu z tytułu rejestracji znaku towarowego 
świadectwo ochronne (art. 44 ust. 2) oraz ogłasza rejestrację w „Wiado-
mościach urzędu patentowego” (art. 56 pkt 4).

3. Charakter decyzji o rejestracji znaku towarowego
przed dokonaniem kwalifikacji tej decyzji z punktu widzenia powstania 

prawa wyłącznego do znaku towarowego należy sprecyzować pojęcie dekla-
ratoryjnej i konstytutywnej decyzji administracyjnej. Decyzja ma charakter 
deklaratoryjny w przypadku, gdy jej wydanie nie ma wpływu na powstanie, 
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zmianę lub ustanie stosunku prawnego; decyzja potwierdza powstanie pew-
nych faktów wywołujących skutki prawne. natomiast decyzja o charakterze 
konstytutywnym jest koniecznym elementem stanu faktycznego, z którym 
przepis prawa łączy określone skutki, tzn. powstanie, ustanie i zmianę sto-
sunku prawnego. Wyróżnić należy dwa rodzaje konstytutywnych decyzji13. 
po pierwsze, decyzja administracyjna jest jednym z k i l k u  koniecznych 
„elementów stanu faktycznego, z których realizacją norma prawna łączy 
określony skutek prawny (np. powstanie, ustanie lub zmianę prawa podmio-
towego)”14; brak jednego z tych elementów (np. decyzji administracyjnej) 
uniemożliwia powstanie skutku prawnego. po drugie, decyzja administracyj-
na jest j e d y n y m  elementem stanu faktycznego, z którym przepis prawa 
łączy powstanie, ustanie lub zmianę stosunku prawnego. Inne okoliczności 
(np. kwalifikacje adresata decyzji) stanowią tylko przesłanki tego aktu ad-
ministracyjnego15. Wydanie decyzji pomimo braku wymaganych przesłanek 
rodzi określone następstwa prawne. Decyzja jest wtedy wadliwa i może być 
zaskarżona przewidzianymi prawem środkami prawnymi. jednak do czasu 
jej uchylenia pozostaje w mocy i wywiera określone skutki prawne.

W świetle powyższych ustaleń decyzja o rejestracji znaku towarowego 
ma charakter konstytutywna, tzn. jest jedynym źródłem prawa podmioto-
wego do znaku towarowego. Decyzja ta tworzy prawo, nawet jeżeli znak 
nie odpowiada ustawowym warunkom rejestracji (art. 4, 6–9). Wpis znaku 
towarowego do rejestru, jak również ogłoszenie w „Wiadomościach urzędu 
patentowego” nie mają charakteru prawotwórczego. nawet w razie niedo-
pełnienia tych czynności powstaje prawo z rejestracji znaku towarowego16.

prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w dacie wydania decyzji 
o rejestracji znaku towarowego. jest to zatem decyzja konstytutywna ze 
skutkiem ex nunc, gdyż wywołuje skutki od daty jej wydania. przepis art. 21 
ust. 1 dopuszcza wyjątkowo możliwość powstania skutku ex tunc decyzji 
o rejestracji znaku towarowego. prawo z rejestracji znaku podlega bowiem 
ochronie od daty zawiadomienia osoby używającej znaku towarowego 

13 Zob. w szczególności: j. starościak, Stosunek administracyjny, [w:] System prawa administracyjnego, 
t. III, Wrocław 1978, s. 69 i n. podobnie określa się istotę orzeczeń konstytutywnych w nauce 
postępowania cywilnego. przyjmuje się bowiem, że wyrok ma charakter konstytutywny, gdy tworzy 
lub zmienia prawo albo stosunek prawny. Zob. k. korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu 
cywilnym, Warszawa 1972, s. 79 i n.
14 tak traktuje decyzję o udzieleniu patentu s. sołtysiński, Charakter praw wynalazcy, poznań 1967, 
s. 67.
15 podobnie w odniesieniu do decyzji o udzieleniu patentu: j. Waluszewski, Unieważnienie patentu. 
Zagadnienia konstrukcyjne, Znuj pWoWI, nr 24, s. 110.
16 tak także co do wpisu do rejestru wzoru zdobniczego: m. późniak-niedzielska, Wzory zdobnicze 
i ich ochrona, Warszawa 1978, s. 90.
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o fakcie wniesienia zgłoszenia pod warunkiem wydania decyzji o rejestra-
cji znaku. Zawiadomienie o zgłoszeniu znaku towarowego ma jedynie zna-
czenie w przypadku wytoczenia przez uprawnionego z rejestracji powódz-
twa o naprawienie szkody w procesie o naruszenie prawa.

§ 2. Treść prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Sposób ustalenia treści prawa z rejestracji
W ustawodawstwie z dziedziny znaków towarowych występuje wiele 

sposobów określania treści prawa podmiotowego do znaku towarowego. 
można wyróżnić trzy aktualnie praktykowane techniki legislacyjne17. Pierw-
sza polega na określeniu uprawnień przyznanych podmiotowi praw z re-
jestracji, druga na ustaleniu treści obowiązku osób trzecich nienaruszania 
prawa (zdefiniowanie pojęcia naruszenia prawa), zachowania dozwolone 
stanowią w części korelat tego obowiązku, natomiast trzecia sprowadza się 
do określenia obok działań dozwolonych osobie uprawnionej także tych 
zachowań, które są zakazane. pierwsza technika właściwa dla obszaru re-
gulacji prawnorzeczowej18 jest znana ustawom w krajach o bardzo skrom-
nych tradycjach w dziedzinie znaków towarowych19. jest ona nieodpo-
wiednia w omawianej dziedzinie prawa, ponieważ stanowiąc mechaniczne 
przenoszenie metody regulacji właściwej na obszarze prawa rzeczowego, 
nie uwzględnia odrębności rzeczy i znaku towarowego20. Znak towarowy, 
odmiennie niż rzecz, jako dobro niematerialne może być eksploatowany 
w tym samym czasie przez nieograniczoną liczbę osób. Celem prawa z re-
jestracji znaku towarowego jest wykluczenie w interesie jednostkowym 
(osoby fizycznej lub prawnej, która prowadzi dane przedsiębiorstwo) oraz 
ogólnym (potencjalnych zbywców towarów i usług) możliwości powsta-
nia pomyłki co do pochodzenia danego egzemplarza produktu ze zna-
kiem. pomyłki są rezultatem użycia zarejestrowanego znaku towarowego 
lub podobnego do niego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych 
do nich. osiągnięcie celów zawartych w systemie norm dotyczących zna-
ków towarowych zmusza zatem do uznania za bezprawne wszystkich za-
chowań polegających na eksploatacji znaków towarowych podobnych do 
tych, które zostały zarejestrowane. W odniesieniu do prawa znaków towa-
rowych trafny jest zatem pogląd, że treść cywilnych praw podmiotowych 

17 Dotyczy to również treści patentu. por. s. sołtysiński, Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym, 
[w:] Instytucje prawne w gospodarce narodowej, red. l. Bar, ossolineum 1981, s. 406–407.
18 Ibidem.
19 na przykład art. 7 ustawy z 1963 r.
20 s. sołtysiński, Prawo z rejestracji znaku towarowego, ppWp 1976, nr 2, s. 128–129.
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jest określona nie tylko bezpośrednio przez to, co może czynić uprawnio-
ny, ale również pośrednio przez obowiązki osób trzecich21. Z uwagi na 
niematerialny charakter dobra, jakim jest znak towarowy, nie jest zatem 
możliwe takie pozytywne zdefiniowanie prawa z rejestracji, aby było zbęd-
ne dodatkowe, pośrednie ustalenie treści prawa na podstawie obowiązków 
osób trzecich. sfera dozwolonych sposobów działania osoby uprawnionej 
jest bowiem zawsze węższa niż katalog działań zakazanych. Druga me-
toda regulacji22 nie ma wad pierwszej. ustalenie treści prawa z rejestracji 
dokonuje się poprzez interpretację norm dotyczących naruszenia prawa 
z rejestracji. Wiąże się to z trudnościami dolegliwymi zwłaszcza w krajach 
o małych doświadczeniach w dziedzinie znaków towarowych. jest to regu-
lacja poprawna, stwarza bowiem możliwość ustalenia katalogu zachowań, 
do których jest uprawniony podmiot prawa z rejestracji znaku towarowe-
go. Wymaga jednak dokonania zabiegu interpretacyjnego, ustalenia katalogu 
działań, do których jest uprawniony podmiot praw z rejestracji, najlepsza 
jest trzecia metoda23, która powoduje radykalne zmniejszenie – w stosunku 
do dwóch poprzednich technik legislacyjnych – trudności interpretacyj-
nych w procesie stosowania prawa.

każda z wyżej przedstawionych technik legislacyjnych umożliwia okre-
ślenie treści prawa z rejestracji znaku towarowego bądź poprzez synte-
tyczną definicję24, bądź kazuistyczne wyliczenie działań25, bądź przez 
połączenie obydwu powyższych sposobów26. pierwszy sposób, charak-
terystyczny dla dojrzałych regulacji prawnych, stwarza duże możliwości 
interpretacyjne w praktyce stosowania prawa, wymaga jednak głębokiego 
rozumienia znaku towarowego jako zjawiska gospodarczego i prawnego. 
Drugi sposób jest atrakcyjny, ponieważ jest łatwy w stosowaniu. niesie ze 
sobą jednak to niebezpieczeństwo, że może pojawić się stan faktyczny nie-
objęty dyspozycją odpowiedniej normy prawnej. trzeci sposób łączy za-
lety dwóch poprzednich i dlatego zasługuje na polecenie go ustawodawcy.

ustawa z 1963 r. o znakach towarowych określała treść prawa z reje-
stracji znaku towarowego (art. 7), ale nie zawierała definicji naruszenia tego 
prawa. spotkało się to z uzasadnioną krytyką w nauce prawa. odrzucenie – 
jako niemożliwej do przyjęcia w prawie znaków towarowych – koncepcji 
określenia treści obowiązku nienaruszania prawa z rejestracji jako korelatu 

21 a. Wolter, Prawo cywilne…, s. 126.
22 por. np. art. 13 a jednolitej ustawy krajów Beneluksu.
23 na przykład art. 15 i art. 31 ustawy RFn.
24 na przykład art. 13 a jednolitej ustawy krajów Beneluksu.
25 na przykład art. 24 ustawy szwajcarii.
26 na przykład art. 13 i art. 19 ustawy z 1985 r., zob. niżej.
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prawa przyznanego uprawnionemu zmuszało autorów do posłużenia się 
dyrektywami wykładni funkcjonalnej27 bądź też przepisami ustanawiający-
mi bezwzględne zakazy rejestracji w celu wykazania28, że uprawnionemu 
przysługuje prawo zakazu używania nie tylko oznaczeń zarejestrowanych 
dla towarów objętych rejestracją, ale również podobnych do nich oznaczeń 
towarów. krytyka ówczesnego stanu prawnego przeprowadzona w nauce 
prawa spowodowała, że aktualnie obowiązująca ustawa w sposób prawidło-
wy reguluje omawianą kwestię. określa bowiem treść prawa przyznanego 
osobie uprawnionej z tytułu rejestracji (art. 13 ust. 1 i 2) oraz zawiera defi-
nicję pojęcia naruszenia tego prawa (art. 19). jeżeli chodzi o sposób określe-
nia treści prawa z rejestracji (i treści obowiązku nienaruszania tego prawa), 
ustawa posługuje się syntetyczną definicją używania (art. 19 w zw. z art. 13), 
wyliczając dodatkowo najważniejsze formy używania znaku towarowego. 
jest to także optymalne rozwiązanie z punktu widzenia skromnych tradycji 
w dziedzinie znaków towarowych w polsce, a co się z tym wiąże – małego 
doświadczenia przedsiębiorstw.

2. Strona pozytywna i negatywna prawa z rejestracji
prawo z rejestracji znaku towarowego stanowi wyodrębniony typ cywil-

nego prawa podmiotowego. jak większość tych praw składa się ono z kilku 
uprawnień uregulowanych w poszczególnych przepisach ustawy. uprawnie-
nia te można podzielić na dwie grupy. stosując terminologię przyjętą w dok-
trynie prawa rzeczowego w odniesieniu do prawa własności29, należałoby 
mówić o stronach pozytywnej i negatywnej prawa z rejestracji znaku towa-
rowego30. Chodzi o odróżnienie dwóch grup jakościowo różnych upraw-
nień, które składają się na treść prawa z rejestracji znaku towarowego.

strona pozytywna obejmuje przyznaną podmiotowi prawa z reje-
stracji możność używania znaku towarowego i tym samym jego gospo-
darczej eksploatacji oraz możność rozporządzania prawem używania31. 
przepis art. 13 ust. 1 określa ogólnie prawo używania znaku towarowego, 

27 s. sołtysiński, Prawo z rejestracji…, s. 134.
28 m. kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie 
znaków towarowych, Zn uj pWoWI, nr 28, s. 31.
29 por. t. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (Rei vindicatio – actio negatoria), 
Warszawa 1969, s. 84 i n.; j. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1986, s. 70.
30 j. Fiołka (Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym, Zn uj pWoWI, nr 39, s. 71 i n.) 
wyróżnia w odniesieniu do prawa z patentu aspekty: pozytywny i negatywny.
31 W myśl nowoczesnej koncepcji w ramach prawa własności należy rozróżnić zespół kompetencji 
dotyczący pewnych aspektów sytuacji prawnej właściciela w określonym czasie (prawo w ujęciu 
statycznym) oraz prawo domagania się przez właściciela respektowania jego aktów rozporządzania 
rzeczą. Zob. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 365–366 i powołaną 
tam pracę a. Rossa: On Law and Justice, london 1958, s. 185 i 196.
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natomiast art. 13 ust. 2 zawiera przykładowe wyliczenie najważniejszych 
sposobów tego używania. prawo używania dzieli się na pięć następujących 
uprawnień32:

1. prawo umieszczania znaku na towarach objętych rejestracją lub ich 
opakowaniach (prawo oznaczenia). oznaczenie obejmuje każdą czynność 
połączenia smaku i towaru. Rezultatem znakowania może być wytworze-
nie fizycznego związku między danym znakiem i towarem (np. poprzez 
naklejenie, namalowanie, wyżłobienie, wplecenie, wszycie) bądź też poję-
ciowego związku (np. namalowanie znaku na planszy i umieszczenie obok 
towaru). Znak towarowy może być nakładany także na opakowanie. poję-
cie opakowania obejmuje wszystko, co służy do przechowania, zabezpie-
czenia lub transportu (np. beczki, butelki, słoje, skrzynki, kanistry, kosze, 
worki, paczki, papier pakowy, sznury). tak samo jak właściwe oznaczenie 
produktu należy traktować naprawę, regenerację, modernizację, przepako-
wanie towarów już oznaczonych i ponowne nałożenie znaku33. Produkt 
ze znakiem jest niezależnie od liczby kolejnych aktów cyrkulacji zawsze 
przypisywany przedsiębiorstwu osoby uprawnionej z tytułu rejestracji. 
Dlatego też wyłącznie ta osoba rozstrzyga o wymienionych zmianach 
w integralności towaru opatrzonego znakiem.

2. uprawnienie do wprowadzenia towaru ze znakiem do obrotu. Wpro-
wadzenie do obrotu następuje z chwilą łącznego spełnienia dwóch wa-
runków: przejścia faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem 
produktu ze znakiem z jednego podmiotu na drugi oraz zamiaru (woli) 
osoby uprawnionej udostępnienia tego produktu osobie trzeciej. nie sta-
nowią zatem aktu wprowadzenia do obrotu te wszystkie czynności, któ-
re odbywają się w ramach jednego i tego samego przedsiębiorstwa bądź 
też w stosunkach między uprawnionym z rejestracji a przedstawicielem 
handlowym, przewoźnikiem, spedytorem. Wprowadzenie do obrotu na-
stępuje wskutek wykonania umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, 
dzierżawy itp. eksport lub import towarów ze znakiem należy uznać za 
wprowadzenie do obrotu. nie dotyczy to jednak tranzytu tych towarów, 
ponieważ w tym przypadku najczęściej występuje przejście faktycznego 
władztwa nad towarem, lecz nie towarzyszy temu intencja uprawnionego 
wydania towaru osobom trzecim w polsce. W tych wszystkich sytuacjach, 
gdy przejście faktycznego władztwa jest połączone z przeniesieniem pra-
wa własności danego egzemplarza towaru, nabywca może ten produkt 

32 por. również: a. Baumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 567 i n.; p. mathély, Le droit…, 
s. 318–320.
33 Zob. bliżej: § 3 p. 2 rozdziału III.
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kolejny raz wprowadzić do obrotu, ponieważ uległo wyczerpaniu prawo 
osoby uprawnionej z rejestracji do wprowadzenia danego egzemplarza to-
waru do obrotu34.

3. uprawnienie do umieszczenia znaku na dokumentach związanych 
z wprowadzeniem towaru ze znakiem do obrotu. Chodzi o listy han-
dlowe, zamówienia, katalogi, rachunki, cenniki, informatory i inne tego 
rodzaju dokumenty.

4. uprawnienie do posługiwania się znakiem w polskich środkach 
masowego przekazu, np. w radiu, telewizji, kinie, gazetach codziennych 
i czasopismach.

5. Inne formy używania znaku niewymienione w art. 13 ust. 2, ale ob-
jęte dyspozycją art. 13 ust. 1. Chodzi m.in. o reklamę świetlną na ulicach, 
plakaty i tablice reklamowe, napisy na ścianach budynków, na pojazdach, 
na ubraniach personelu, ustną reklamę. ponadto wymienić należy te oferty 
zbycia towarów, które nie mieszczą się w pkt 3 (nie są związane z doku-
mentami handlowymi) i w pkt 4 (nie stanowią reklamy w środkach maso-
wego przekazu).

prawo używania znaku towarowego obejmuje całość działań posługi-
wania się zarejestrowanym oznaczeniem w celu odróżnienia zarejestro-
wanego towaru na podstawie kryterium jego pochodzenia od towarów 
nieoznaczonych lub mniej oznaczonych bez względu na źródło ich po-
chodzenia. odmiennie niż patent lub prawo z rejestracji wzoru zdobni-
czego, prawo z rejestracji znaku towarowego nie przyznaje uprawnionemu 
podmiotowi prawa wytwarzania lub wprowadzania t o w a r ó w  do ob-
rotu. Z punktu widzenia ustawy o znakach towarowych nie ma żadnych 
przeszkód, aby towar objęty rejestracją był wprowadzany do obrotu przez 
inną osobę pod innym oznaczeniem lub bez znaku.

strona pozytywna prawa z rejestracji znaku towarowego obejmuje rów-
nież możliwość rozporządzania prawem używania znaku (art. 15–18 u.z.t.)35. 
Chodzi o możliwość przeniesienia tego prawa lub obciążenia go poprzez 
ustanowienie licencji, użytkowania lub zastawu (dwa ostatnie sposoby 
rozporządzania nie występują w krajowej praktyce). przeniesienie prawa 
z rejestracji niezależnie od przedsiębiorstwa lub jego części (np. zakładu, 
technologii) może nastąpić wtedy, gdy nie powoduje powstania niebezpie-
czeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów 
(art. 16 ust. 1). Ważność umowy licencyjnej nie jest de lege lata uzależniona od 
braku niebezpieczeństwa konfuzji odbiorców co do pochodzenia towarów 

34 por. rozdział III § 3 niniejszej rozprawy.
35 na ten temat por. m. kępiński, Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, poznań 1979.
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(art. 17). nasza ustawa należy zatem do tej grupy ustaw, które nie ustana-
wiają obowiązku licencjobiorcy nakładania na towar informacji, że został 
on wytworzony lub opatrzony znakiem na podstawie umowy licencyjnej36.

Regulacja ta jest w moim przekonaniu prawidłowa. Współcześnie znak 
towarowy wskazuje bowiem na pochodzenie towaru nie tylko z jednego 
przedsiębiorstwa, ale także z grupy przedsiębiorstw (źródło pochodzenia 
w szerokim rozumieniu). ponadto pochodzenie towaru z punktu widze-
nia znaku towarowego nie może być rozumiane w sensie fizycznym, lecz 
jako przypisanie towaru przedsiębiorstwu uprawnionemu z rejestracji. nie 
ma znaczenia, jak dalece to przedsiębiorstwo rzeczywiście uczestniczyło 
w procesie wytworzenia produktu, a istotne jest jedynie to, że poprzez 
umieszczenie znaku osoba fizyczna lub prawna wyraża zgodę na łączenie 
przez konsumentów określonego wyrobu ze swoim przedsiębiorstwem. 
Znak towarowy przekazuje zatem informacje, że produkt został oznaczo-
ny i wprowadzony do obrotu za wiedzą i zgodą osoby uprawnionej z re-
jestracji. Dlatego też nakładanie znaku przez licencjobiorcę, a następnie 
udostępnienie oznaczonego produktu osobom trzecim mieści się w pełni 
w formule znaku towarowego. są to bowiem czynności dokonywane na 
podstawie upoważnienia podmiotu praw z rejestracji i tym samym nie jest 
możliwe wprowadzenie w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów. 
nie ma oczywiście przeszkód do ustanowienia w umowie obowiązku licen-
cjobiorcy umieszczenia na towarze objaśnień dotyczących miejsca i nazwy 
przedsiębiorstwa produkcyjnego, informacji o umowie licencyjnej itp.

strona negatywna umożliwia uprawnionemu ochronę prawa używania 
znaku towarowego na wypadek bezprawnego wkroczenia w zakres prawa 
z rejestracji. Wyłączne prawo używania znaku towarowego (art. 13 ust. 1) 
spełni bowiem swoje cele gospodarcze, jeżeli uprawniony może skutecz-
nie zakazać używania znaku towarowego w granicach (w zakresie) wyzna-
czonych w art. 13. Cel ten realizują roszczenia wymienione w art. 20 u.z.t.

§ 3. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Zakres przedmiotowy
przedmiotem wyłącznego prawa używania znaku towarowego jest jedy-

nie zarejestrowane oznaczenie i objęte rejestracją towary (art. 13 ust. 1). pra-
wo to nie rozciąga się natomiast na oznaczenia podobne do zarejestrowa-
nych, używanych dla towarów wpisanych w rejestrze znaków towarowych 

36 problem ten w aspekcie prawnoporównawczym obszernie omawia: F.k. Beier, Rechtsprobleme…, 
s. 22 i n.
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lub podobnych do nich, jak również na oznaczenia podobne do zarejestro-
wanych używane dla towarów wymienionych w rejestrze. przepis art. 13 
ust. 1 pozwala stwierdzić, że zakres przedmiotowy strony pozytywnej pra-
wa z rejestracji znaku towarowego (prawa używania) określa oznaczenie 
i towar uwidocznione w rejestrze znaków towarowych.

przedmiotem uprawnień tworzących stronę negatywną prawa z reje-
stracji znaku towarowego (prawa zakazu) jest zarejestrowane oznaczenie 
i podobne do niego używane dla towarów objętych rejestracją lub podob-
nych do nich (art. 9 ust. 1, art. 19). prawo zakazu używania dotyczy zatem 
nie tylko takich samych towarów co prawo używania, ale ponadto obej-
muje również oznaczenia i towary podobne do zarejestrowanych. Zakres 
przedmiotowy prawa zakazu jako strony negatywnej prawa z rejestracji 
wyznacza zatem podobieństwo towarów i oznaczeń w stosunku do wpi-
sanych w rejestrze znaków towarowych. Zróżnicowanie obydwu zakresów 
nie jest wyrazem dowolności działania polskiego ustawodawcy, ale jest 
podyktowane koniecznością przyznania osobie uprawnionej z rejestracji 
należytej ochrony przed pomyłkami konsumentów co do źródła pocho-
dzenia towaru z danym oznaczeniem. jeżeli zakres przedmiotowy prawa 
zakazu dotyczyłby tylko zarejestrowanych oznaczeń i towarów, to ochrona 
prawa z rejestracji stałaby się w praktyce iluzoryczna i nie byłaby możliwa 
realizacja celów ochrony prawnej znaków towarowych. na skutek ograni-
czonej zdolności postrzegania człowieka dochodziłoby do częstego, nie-
odpowiadającego prawdzie przypisywania towaru przedsiębiorstwu osoby 
uprawnionej z rejestracji.

nie byłoby prawidłowe rozciągnięcie prawa używania również na ozna-
czenia i towary podobne do zarejestrowanych. W takim przypadku za-
pewnienie należytej ochrony wymagałoby przyznania osobie uprawnionej 
z rejestracji prawa zakazu używania także na oznaczenia i towary podobne 
do zarejestrowanych. skutkiem tego byłoby m.in. rozmydlenie ochrony 
i zupełny brak pewności co do tego, jak przebiegają granice ochrony.

W ustawodawstwie polskim występuje bardzo wyraźne zróżnicowanie 
zakresów strony pozytywnej i negatywnej, składających się na prawo z re-
jestracji znaku towarowego. powstaje jednak pytanie, czy fakt przyzna-
nia osobie uprawnionej z rejestracji prawa zakazywania w odniesieniu do 
oznaczeń i towarów podobnych do zarejestrowanych nie jest równoznacz-
ny z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego prawa używania na wszystkie 
oznaczenia i towary podobne. stanowczo należy takie sugestie odrzucić. 
jeżeli uprawniony z rejestracji posługuje się w obrocie odmianą zareje-
strowanego oznaczenia dla zarejestrowanych lub podobnych towarów, to 
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nie wykonuje prawa używania i może spotkać się z zakazem używania wy-
wodzącym się z prawa z rejestracji znaku towarowego innej osoby. Zda-
rza się to wtedy, gdy odmiana zarejestrowanego oznaczenia używana dla 
zarejestrowanych lub podobnych do nich towarów jest zarazem podobna 
do oznaczeń i towarów stanowiących przedmiot prawa z rejestracji znaku 
towarowego innej osoby. Dochodzi do częściowego pokrycia się zakresów 
obydwu praw z rejestracji znaków towarowych, które przysługują różnym 
osobom, tzn. pokrywają się jedynie zakresy praw zakazu w odniesieniu do 
oznaczeń i towarów podobnych. W razie bowiem pokrywania się zakresów 
praw używania prawo z rejestracji z późniejszym pierwszeństwem może 
być unieważnienie (art. 29). Dla zilustrowania tego zjawiska posłużę się 
przykładem37. przedsiębiorstwo „X” zarejestrowało w up znak towarowy 
„a” dla piwa, przedsiębiorstwo „y” zarejestrowało znak towarowy „a” dla 
konserw owocowych. piwo i lemoniada są towarami podobnymi, jak rów-
nież lemoniada i konserwy owocowe są towarami podobnymi w świetle 
rozumienia podobieństwa towarów przez up. jeżeli przedsiębiorstwo „X” 
używałoby znaku towarowego „a” dla lemoniady, to naruszałoby prawo 
z rejestracji znaku towarowego przedsiębiorstwa „y” i odwrotnie. nie jest 
zatem dopuszczalne używanie i rejestracja znaku „a” dla lemoniady. jest 
to zatem przypadek wzajemnej blokady używania zarejestrowanego znaku 
dla towarów podobnych do zarejestrowanych.

prawo używania dotyczy jedynie zarejestrowanego oznaczenia i towa-
ru, nie rozciąga się natomiast niejako „przy okazji” na oznaczenia i towary 
podobne. Dlatego w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji pragnie uży-
wać oznaczenia i towaru podobnego do wpisanych do rejestru, powinien 
dokonać odrębnego zgłoszenia i dopiero po zarejestrowaniu rozpocząć 
używanie znaku, jeżeli nie chce narazić się na zarzut naruszenia cudze-
go prawa z rejestracji. taką możliwość przewiduje właśnie przepis art. 6 
ust. 1–2. naturalnie w tym przypadku zgłaszający się nabywa wyłączne 
prawo używania zawartych w zgłoszeniu oznaczenia i towaru oraz pra-
wo zakazu rozciągające się na oznaczenia i towary podobne. W rezultacie 
istotnemu rozszerzeniu ulega zakres ochrony przysługującej danemu pod-
miotowi. Zarejestrowanie kilku lub kilkunastu podobnych oznaczeń dla 
określonego towaru lub podobnych do niego stanowi mocną podstawę do 
budowania renomy przedsiębiorstwa. o znaczeniu znaku na rynku, a co za 
tym idzie – przedsiębiorstwa, rozstrzyga poziom techniczny, walory użyt-
kowe i jakość produktu zbywanego pod danym znakiem. Znak towarowy 
stanowi jedynie szansę gospodarczego rozwoju przedsiębiorstwa.

37 na przykład: G. schricker, Raport grupy narodowej RFN, AIPPI, annuaire 1979/I, s. 161–163.
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na tle problematyki zakresu przedmiotowego prawa zakazu wyłania się 
bardzo praktyczna kwestia sposobu ustalania tego zakresu. Innymi słowy, 
jak należy rozumieć podobieństwo oznaczeń i towarów ustalone wobec 
zarejestrowanego oznaczenia i towaru. problem może pojawić się w przy-
padku ubiegania się o zarejestrowanie znaku towarowego oraz w sporze 
o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. odpowiedzi należy szu-
kać w przepisach odnoszących się do zakresu ochrony, a zwłaszcza w art. 9 
ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz w art. 19. W świetle powołanych przepisów zgłaszane 
do rejestracji oznaczenie i towar lub używane w obrocie oznaczenia i to-
war są podobne do zarejestrowanych oznaczenia i towaru, jeżeli w zwykłych 
warunkach obrotu mogłyby wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia 
w błąd nabywców co do pochodzenia towaru. podobieństwa oznaczenia 
i towaru oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia 
towaru nie można ujmować autonomicznie, tzn. niezależnie od siebie. nie 
jest zatem możliwe, aby oznaczenie i towar były podobne do zarejestro-
wanego oznaczenia i towaru i nie wywoływały niebezpieczeństwa wprowa-
dzenia w błąd co do pochodzenia towaru. W świetle ustawy podobieństwo 
oznaczenia i towaru do zarejestrowanych jest równoznaczne z niebezpie-
czeństwem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia i odwrotnie. Brak wy-
kazanego niebezpieczeństwa oznacza, że w konkretnym przypadku mamy 
do czynienia z różnymi znakami towarowymi.

2. Zakres terytorialny i czasowy
prawo z rejestracji znaku towarowego jest skuteczne na całym tery-

torium państwa (art. 13 ust. 1). nie może zatem w wyniku decyzji up 
powstać prawo ograniczone do części obszaru polski. polskie prawa z re-
jestracji znaku towarowego są skuteczne jedynie na obszarze naszego 
kraju, brak jest bowiem wiążącej normy prawnomiędzynarodowej, któ-
ra rozszerzałaby skuteczność tych praw na obszar innych krajów. Z tego 
powodu osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzyskaniem ochrony 
znaku towarowego za granicą powinna wystąpić z odrębnymi wnioska-
mi we właściwych urzędach patentowych. ustawa o znakach towarowych, 
tak jak i inne ustawy z dziedziny własności przemysłowej oraz konwencja 
paryska, nie zawiera definicji pojęcia obszaru państwa. W krajowej nauce 
prawa wynalazczego podjęto próbę określenia tego pojęcia w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 u.w.38 Wydaje się celowe skorzystanie z tych ustaleń, ponieważ 
właściwe fragmenty odpowiednich przepisów (art. 16 ust. 1 u.w. i art. 13 
ust. 1 u.z.t.) są sformułowane identycznie oraz brak jakichkolwiek racji 

38 j. Fiołka, Zakres prawa…, s. 72 i n.
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przemawiających za odmiennym rozumieniem obszaru państwa w oby-
dwu ustawach. W skład terytorium państwa wchodzą: 1) obszar lądowy; 
2) morskie wody przybrzeżne; 3) wnętrze Ziemi; 4) słup powierza ponad 
obszarem lądowym i morskimi wodami przybrzeżnymi. nie stanowi na-
tomiast części terytorium polski statek wodny lub powietrzny znajdujący 
się poza granicami terytorium polski. nie należy również do obszaru pań-
stwa szelf  kontynentalny, ponieważ jest to część dna morza Bałtyckiego 
leżąca na zewnątrz obszaru polski. trzeba jednak zauważyć, że precyzyjne 
określenie obszaru państwa ma większe znaczenie praktyczne w prawie 
wynalazczym niż w prawie znaków towarowych. opatentowane wynalazki 
są stosowane nie tylko na obszarze lądowym czy też morskich wodach 
przybrzeżnych, ale także we wnętrzu Ziemi, w powietrzu oraz na szelfie 
kontynentalnym. natomiast trudno sobie wyobrazić używanie znaku to-
warowego – w rozumieniu art. 13 ust. 1 – poza obszarem lądowym i mor-
skimi wodami przybrzeżnymi. W praktyce pewne znaczenie ma używanie 
znaku towarowego na statkach wodnych.

prawo z rejestracji znaku towarowego trwa dziesięć lat (art. 13 ust. 3). 
termin ten liczy się od daty zgłoszenia znaku towarowego w up. ponie-
waż jednak prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w wyniku de-
cyzji administracyjnej ze skutkiem ex nunc po pewnym okresie od zgłosze-
nia znaku towarowego, w rzeczywistości pierwszy okres dziesięcioletni 
jest pomniejszony o okres między zgłoszeniem a zarejestrowaniem tego 
znaku39. jednakże w okresie między zgłoszeniem a zarejestrowaniem 
znaku ten podlega – pod pewnymi warunkami – tymczasowej ochronie 
(art. 21). prawo z rejestracji znaku towarowego może być przedłużone 
na wniosek uprawnionego z tytułu rejestracji na kolejny okres dziesię-
cioletni. jest to prawo bezterminowe, ponieważ może być przedłużo-
ne nieskończoną ilość razy. Wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji 
składa się w okresie ostatniego roku poprzedniego okresu ochrony bądź 
też w okresie sześciu miesięcy po upływie tego okresu ochrony (art. 47 
ust. 1 i 2). Warunkiem przedłużenia prawa z rejestracji jest uiszczenie 
przewidzianych opłat okresowych oraz wykazanie, że uprawniony używa 
znaku w zakresie przewidzianym w ustawie. jeżeli uprawniony nie wy-
każe tego używania bądź nie usprawiedliwi braku używania znaku towa-
rowego z usprawiedliwionych powodów, up wyda decyzję o odmowie 
przedłużenia prawa z rejestracji i wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku 
towarowego (art. 47 ust. 3).

39 tak też: art. 10 ustawy RFn. Zob. R. Busse, Warenzeichengesetz. Kommentar, Berlin–new york 1976, 
s. 311.
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3. Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego
kolejnym wyznacznikiem zakresu (granic) treści prawa z rejestracji zna-

ku towarowego jest charakter użycia zarejestrowanego oznaczenia. prawo 
z rejestracji znaku towarowego obejmuje bowiem używanie danego ozna-
czania w obrocie gospodarczym w celu odróżnienia towarów na podstawie 
kryterium ich pochodzenia (używanie zarejestrowanego oznaczenia w cha-
rakterze znaku towarowego). obydwa elementy tego pojęcia – obrót gospo-
darczy oraz odróżnienie towarów według kryterium ich pochodzenia – wy-
magają odrębnego przedstawienia.

prawo z rejestracji znaku towarowego dotyczy jedynie działań po-
dejmowanych w obrocie gospodarczym. posługiwanie się oznaczeniem 
poza tym obrotem jest obojętne w świetle przepisów ustawy. Wprawdzie 
ustawa ta nie zawiera definicji pojęcia obrotu gospodarczego, to jednak 
na podstawie kontekstu normatywnego, w jakim występuje ten termin 
(np. art. 13 ust. 1, art. 9 ust. 1, pkt 1, 2), oraz jego znaczenia w języku 
potocznym należy przyjąć, że jest to całokształt działalności związanej 
funkcjonalnie ze zbytem towarów lub świadczeniem usług40. przeciwień-
stwem obrotu gospodarczego jest obrót niehandlowy, w którym dzia-
ła osoba fizyczna w celu zaspokojenia potrzeb swoich i swojej rodziny. 
nie należy do obrotu gospodarczego działalność wewnątrz przedsię-
biorstwa (np. prowadzenie sklepu zakładowego, stołówki), działalność 
urzędowa prowadzona przez organy władzy i administracji państwowej, 
organy wymiaru sprawiedliwości, a także szeroko rozumiana działalność 
informacyjno-kulturalna. Z tego powodu nie stanowi naruszenia prawa 
z rejestracji posługiwanie się przez osobę trzecią bez zgody uprawnione-
go zarejestrowanym oznaczeniem w utworach literackich, kinematogra-
ficznych, teatralnych, słownikach, encyklopediach, w związku z dziełami 
plastycznymi, jak również w opracowaniach naukowych (np. prawni-
czych, medycznych) i na receptach lekarskich41.

Drugim elementem pojęcia „używanie oznaczenia w charakterze 
znaku towarowego” jest posługiwanie się danym znakiem w celu wy-
różnienia na podstawie kryterium pochodzenia określonego produktu 
spośród towarów tego samego rodzaju podchodzących z innego przed-
siębiorstwa. użycie oznaczenia jako znaku towarowego stanowi zatem 
wykonywanie funkcji oznaczenia pochodzenia. Dlatego też koncepcja 
używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego jest zrealizowana 

40 podobnie: s. sołtysiński, Prawo z rejestracji…, s. 124.
41 tak również: m.in. zob. a. Baumbach, W. hefermehl, Warenzeichenrecht, s. 559.
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w określonym ustawodawstwie wtedy, gdy prawo do znaku towarowego 
podlega ochronie jedynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. 
jeżeli jednak bezpośredniej ochronie podlegają również inne funkcje 
znaku towarowego, a zwłaszcza funkcje reklamowe, to ustawa realizuje 
koncepcje szerszej ochrony prawa do znaku towarowego. prawo to jest 
naruszane nie tylko w przypadku użycia cudzego znaku bez zgody osoby 
uprawnionej w celu odróżnienia towarów na podstawie pochodzenia, ale 
również przekazania innych informacji o towarze (np. o przeznaczeniu, 
właściwościach).

jak wynika z wielu przepisów ustawy z 1985 r. (np. art. 9 ust. 1 
pkt 1, art. 19) prawo z rejestracji jest bezpośrednio zabezpieczane je-
dynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia; funkcja jakościowa 
i reklamowa są chronione tylko pośrednio w granicach funkcji oznacze-
nia pochodzenia. tak więc na gruncie ustawy została zrealizowana kon-
cepcja używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. używanie 
w obrocie gospodarczym zarejestrowanego oznaczenia w celach innych 
niż wyróżnienie produktu na podstawie kryterium jego pochodzenia nie 
jest aktem wykonywania prawa do znaku towarowego; takie same działa-
nia podejmowane przez osobę trzecią nie mogą stanowić aktu narusze-
nia tego prawa. nie oznacza to, że wskazane zachowanie osoby trzeciej 
jest legalne w świetle innych przepisów prawa. problem ten omawiam 
w innym miejscu rozprawy42.

stosunkowo łatwe jest wyodrębnienie używania oznaczania w celu 
odróżnienia towaru na podstawie jego pochodzenia (użycie oznaczenia 
w charakterze znaku towarowego) od użycia znaku w celu poinformowa-
nia o innych właściwościach produktu. przeciętny odbiorca na ogół nie 
ma większych trudności z właściwym odczytaniem intencji użycia ozna-
czenia w związku z towarem. W praktyce zagranicznej i krajowej powstał 
jednak trudny problem rozgraniczenia prawa z rejestracji znaku towa-
rowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa, tzn. prawa do oznaczenia, 
pod którym może być prowadzona zagraniczna działalność gospodarcza 
(np. firma, godło, nazwisko)43. Chodzi o przypadek używania przez róż-
ne podmioty zbieżnych oznaczeń (takich samych lub podobnych) do 

42 por. rozdział III § 4, p. 1, lit. a–B.
43 Zob. orzeczenie Gka z dn. 4.04.1973 r., Z-I-2295/73, ospika1974, nr 6, poz. 135. por. 
również: m. kępiński, Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda, puG 1975, 
nr 10, s. 286 i n. Z wielu pozycji obcych w szczególności: p. troller, Kollisionen zwischen Firmen, 
Handelsmamen und Marken, Basel 1980; R. knaak, Die Begriffe des markenmässigen und firmenmässigen 
Gebrauchs im Zeichenrecht, GRuR 1982, s. 67 i n.
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wyróżniania towarów (znak towarowy) i zindywidualizowania przedsię-
biorstwa (nazwa przedsiębiorstwa), które produkują lub sprzedają to-
wary tego samego rodzaju. trudności w rozgraniczeniu wymienionych 
praw są spowodowane dwoma czynnikami. po pierwsze, prawo do znaku 
towarowego i prawo do nazwy przedsiębiorstwa są wykonywane w spo-
sób bardzo podobny. towar jest bowiem wyróżniony w sposób opisany 
w art. 13, natomiast przedsiębiorstwo jest indywidualizowane najczęściej 
poprzez umieszczanie nazwy na wszelkiego rodzaju dokumentach han-
dlowych, ale także poprzez nałożenie oznaczenia na towar lub opakowanie 
oraz używanie w środkach masowego przekazu w celu reklamy. po drugie, 
powszechnie uznaje się, że w prawie oznaczeń wyróżniających, obejmują-
cym regulację prawną znaków towarowych (i usługowych), nazwę przed-
siębiorstwa, geograficznych oznaczeń pochodzenia, oceny wielu stanów 
faktycznych dokonuje organ orzekający (urząd patentowy, sąd, komisja 
arbitrażowa) z punktu widzenia przeciętnego nabywcy towaru. przecięt-
ny odbiorca nie zawsze jest w stanie stwierdzić, czy dane oznaczenie 
zostało użyte jako znak towarowy, czy też jako nazwa przedsiębiorstwa. 
jeżeli konsument kupuje nieoznakowany towar w domu towarowym, 
którego nazwa zawiera oznaczenie znane mu skądinąd jako znak towa-
rowy, to będzie mógł przypuszczać, że produkt pochodzi z przedsię-
biorstwa osoby uprawnionej do znaku towarowego lub że między maga-
zynem a tym przedsiębiorstwem istnieją jakieś związki organizacyjne lub 
gospodarcze. Fakt, że przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach ob-
rotu nie zawsze jest w stanie stwierdzić, czy znak wyróżnia towar (funk-
cja znaku towarowego), czy indywidualizuje przedsiębiorstwo (funkcja 
nazwy przedsiębiorstwa), skłoniła niektórych autorów do utożsamiania 
oznaczenia, tzn. używania go w charakterze znaku towarowego i nazwy 
przedsiębiorstwa44. oczywiście stanowisko to jest podyktowane trafnym 
założeniem, że nazwa bezpośrednio indywidualizuje przedsiębiorstwo, 
a pośrednio towary pochodzące z tego przedsiębiorstwa, natomiast znak 
towarowy odróżnia bezpośrednio towary, a pośrednio indywidualizuje 
przedsiębiorstwo. logiczną konsekwencją utożsamiania funkcji znaku 
towarowego i nazwy przedsiębiorstwa, a tym samym używania oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego i jako nazwy przedsiębiorstwa, jest 
stanowisko orzecznictwa i nauki prawa w większości krajów zachodnich, 
że prawo do znaku towarowego jest naruszane wskutek użycia w nazwie 

44 obszernie na temat stanowiska orzecznictwa i literatury RFn: R. knaak, Das Recht der 
Gleichnamigen, köln–Berlin–Bonn– münchen 1979, s. 69 i n.
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przedsiębiorstwa zbieżnego oznaczenia, jeżeli przedmiotem działalności 
tego przedsiębiorstwa są towary tego samego rodzaju45.

Wyłania się problem oceny stosunku między prawem z rejestracji a na-
zwą przedsiębiorstwa w prawie polskim46. Rozstrzygnięcia tej kwestii na-
leży poszukiwać w art. 14 ustawy. przepis ten stanowi, że ochrona znaku 
towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji 
lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez 
inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, go-
dło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa. przytoczony przepis 
dotyczy problemu zarejestrowania lub używania oznaczenia w charakterze 
znaku towarowego, chociaż istnieje ważne prawo z rejestracji przysługują-
ce innej osobie. Chodzi zatem o ograniczenie prawa z rejestracji. problem 
ten przedstawię w dalszych partiach rozprawy47. W tym miejscu pragnę 
jedynie wskazać, że przepis art. 14, statuując pewien „przywilej” w odnie-
sieniu do firmy, nazwy, godła lub nazwiska właściciela przedsiębiorstwa, 
dopuszcza istnienie obok siebie w tym samym czasie prawa z rejestracji 
znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa, które przysłu-
gują różnym podmiotom, a zawierają zbieżne oznaczenia i odnoszą się 
do towarów tego samego rodzaju. ustawodawca rozróżnił zatem między 
używaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego i w charakterze 
nazwy przedsiębiorstwa, a przez to uznał, że nie pokrywają się zakresy 
prawa z rejestracji i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. jednakże ocena 
charakteru używania znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa przy 
zbieżnych oznaczeniach i towarach tego samego rodzaju, dokonywana 
z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, musi prowadzić do wniosku 

45 Zob. na ten temat: R. knaak, Die Begriffe…, s. 67–69 oraz s. 73 i cyt. tam orzecznictwo i literatura.
46 W naszym systemie prawnym brak jest ogólnego zbiorczego określenia wszystkich oznaczeń, 
pod którymi jest prowadzone przedsiębiorstwo. W ustawodawstwie występują określenia, jak firma 
(art. 37 i n. k.h.), nazwa przedsiębiorstwo (art. 9 ust. 3 ustawy o p.p.), godło (art. 14 u.z.t.). Firma 
jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo, spółkę prawa handlowego. 
nazwa przedsiębiorstwa obejmuje oznaczenia wszystkich przedsiębiorstw, które nie są spółkami 
prawa handlowego. Godło – w odróżnieniu od firmy i nazwy – ma najczęściej postać rysunku 
(obrazka), służy najczęściej indywidualizacji części przedsiębiorstwa (zakładu). por. m. kępiński, 
Znak towarowy (funkcja…, s. 181–182. W niniejszej rozprawie terminem „nazwa przedsiębiorstwa” 
obejmuję wszystkie oznaczenia, pod którym jest prowadzona w polsce zorganizowana działalność 
gospodarcza. Z uwagi na art. 8 kon. par., który zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do zapewnienia 
ochrony nazwie handlowej i odsyła do ustawodawstwa wewnętrznego w kwestii jej rozumienia oraz 
sposobów ochrony, przyjmuję, że termin ten odnosi się do wszystkich oznaczeń zagranicznych 
przedsiębiorstw (tak na gruncie prawa szwajcarskiego: p. troller, Kollisionen…, s. 57; por. recenzja 
tej książki: m. kępiński, Rpkis 1983, nr 1, s. 297).
47 Por. w niniejszym rozdziale § 4.
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o co najmniej częściowej kolizji wymienionych praw podmiotowych48. 
Dlatego też dopuszczenie przez ustawodawcę istnienia obok siebie prawa 
z rejestracji znaku i prawa do nazwy przedsiębiorstwa zmusza do posłu-
żenia się miernikami obiektywnymi przy rozstrzyganiu tej kolizji. Chodzi 
o ustalenie, czy o b i e k t y w n i e  w konkretnej sytuacji oznaczenie zosta-
ło użyte w celu wyróżnienia towaru, czy też zindywidualizowania przed-
siębiorstwa. obiektywnym k r y t e r i u m  c h a r a k t e r u  u ż y c i a  jest 
sposób użycia danego oznaczenia49. I tak nałożenie oznaczenia na towar 
lub opakowanie jest przykładem używania znaku towarowego. W każdym 
takim przypadku mamy zasadniczo do czynienia z używaniem oznaczenia 
w charakterze znaku towarowego. Dopuszczalne jest jednak w omawia-
nej sytuacji nałożenie nazwy przedsiębiorstwa na towar lub opakowanie 
obok znaku towarowego, gdy ten znak odgrywa pierwszoplanową rolę, 
a nazwa służy jedynie identyfikacji producenta (sprzedawcy). przykładem 
używania nazwy przedsiębiorstwa jest natomiast nakładanie oznaczenia na 
wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe. W tym przypadku chodzi o wy-
różnienie przedsiębiorstwa, a nie o odróżnienie towarów. powołanie się 
w piśmie na określony towar może być podstawą do uznania, że oznacze-
nie jest używane jako znak towarowy i może uzasadniać wystąpienie przez 
uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego ze skargą z tytułu 
naruszenia jego prawa. najtrudniej jest przeprowadzić to rozgraniczenie 
w reklamie. jeżeli jednak reklama dotyczy produktu, to mamy do czynienia 
z używaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego, natomiast gdy 
odnosi się do przedsiębiorstwa bez powołania konkretnych produktów, to 
jest ono użyte jako nazwa przedsiębiorstwa.

przy zastosowaniu miernika obiektywnego, który uzupełnia i korygu-
je rezultat uzyskany na podstawie oceny przeciętnego nabywcy towarów, 
można przeprowadzić rozgraniczenie prawa z rejestracji i prawa do nazwy 
przedsiębiorstwa. nie bierze się jednak wtedy pod uwagę, że nazwa przed-
siębiorstwa może pośrednio wskazywać na pochodzenie towarów, a tym 
samym nie uwzględnia się pomyłek konsumentów w tych wszystkich przy-
padkach, gdy następuje rozbieżność między rezultatami uzyskanymi przy 
zastosowaniu kryterium subiektywnego i obiektywnego, co przecież jest 
anachronizmem w dobie dyskusji nad wzmocnieniem pozycji konsumenta 
w prawie znaków towarowych. obecnie jest to problem raczej margineso-
wy. Wynika to częściowo z faktu, że znaczna część podmiotów gospodar-
czych posługuje się nazwami, które są pozbawione zdolności odróżniającej 

48 tak także: R. knaak, op. cit., s. 69.
49 Ibidem, s. 71.
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i dlatego nie mogą być zarejestrowane jako znak towarowy50 przez inne 
przedsiębiorstwo, a częściowo jest rezultatem braku większego zaintereso-
wania oznaczeniami wyróżniającymi. jednakże wzrost znaczenia elementów 
rynkowych w gospodarce narodowej powinien spowodować zwiększone 
zainteresowanie tymi oznaczeniami. W rezultacie wzrośnie liczba przypad-
ków kolizji prawa do znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. 
można je ograniczyć poprzez art. 8 pkt 2 ustawy, który stanowi, że „nie-
dopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste”. przepis 
ten dotyczy tych przypadków, gdy posłużenie się cudzym nazwiskiem lub 
nazwą przedsiębiorstwa może wywołać pewne skojarzenie nabywcy towaru. 
ogólnie mówiąc, niedopuszczalna jest rejestracja w charakterze znaku towa-
rowego nazwisk znanych osób fizycznych i nazw osób prawnych, ponieważ 
fakt ich szerokiej znajomości może wywołać określone skojarzenia nabywcy. 
na tle powołanego przepisu nie ma znaczenia, jakiego rodzaju towary pro-
dukuje lub zbywa przedsiębiorstwo, którego nazwę zgłaszający pragnie za-
rejestrować jako znak towarowy. W praktyce wskazany przepis będzie miał 
małe znaczenie i z pewnością nie rozwiąże dyskutowanej kwestii poprzez 
niedopuszczenie do powstania kolizji prawa z rejestracji znaku towarowego 
i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Wydaje się, że intensyfikacja stosunków 
rynkowych w polsce postawi problem konieczności ingerencji ustawodawcy 
w rozstrzyganie tej kolizji. nie musi to być połączone ze zmianą ustawy 
o znakach towarowych. odmienne niż obecne unormowanie stosunku pra-
wa z rejestracji i prawa do nazwy przedsiębiorstwa mogłoby znaleźć wyraz 
w odrębnym akcie prawnym odnoszącym się w sposób pełny do wszystkich 
oznaczeń przedsiębiorstwa.

W obecnym stanie prawnym należy zalecać osobom prawnym i fizycz-
nym prowadzącym działalność gospodarczą uniemożliwienie powstania 
dyskutowanej sytuacji poprzez rejestrowanie jako znak towarowy również 
oznaczeń swojego przedsiębiorstwa, jeżeli tylko spełniają one wymogi 
zdolności rejestrowej.

§ 4. Ograniczenia praw z rejestracji

1. Pojęcie ograniczenia prawa z rejestracji
ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego należy odróżnić od 

granic (zakresu) tego prawa. Z ograniczeniami prawa z rejestracji mamy 
do czynienia wtedy, gdy w zakreślonych przez przepisy prawa granicach – 
omówionych w poprzednim paragrafie – następuje zawężenie uprawnień 

50 Zwraca na to uwagę: m. kępiński, Znak towarowy a nazwa…, s. 289.
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przysługujących podmiotowi, na rzecz którego zarejestrowano znak towa-
rowy. ograniczenie może wynikać z czynności prawnej (np. udzielenia licen-
cji, ustanowienia użytkowania, ograniczenia własności). W pierwszym przy-
padku, jak również z przepisu prawa przedmiotowego skutkiem czynności 
prawnej jest zawieszenie prawa osoby uprawnionej z rejestracji domagania 
się od osoby trzeciej zaprzestania używania znaku. o ograniczeniach wła-
ściwych można mówić wtedy, gdy uszczuplenie uprawnień podmiotu prawa 
z rejestracji wynika z prawa przedmiotowego i nie ma on wpływu na sytuację 
prawną osoby trzeciej uprawnionej do znaku towarowego. tak jest w przy-
padku ograniczeń umownych; uprawniony z rejestracji nie może skutecznie 
zakazać używania znaku osobie trzeciej. oczywiście skutkiem wygaśnięcia 
poszczególnego ograniczenia na tle konkretnego stosunku jest rozszerzenie 
zakresu uprawnień podmiotu praw z rejestracji.

poniżej omawiam możliwe przypadki ograniczeń prawa z rejestracji 
wynikających z prawa przedmiotowego.

2. Kolizyjne prawo z rejestracji znaku towarowego
Wzorem obcych legislacji51 ustawa z 1985 r. wprowadziła do polskie-

go systemu prawnego instytucję niewzruszalności prawa z rejestracji znaku 
towarowego (art. 31). Instytucja niewzruszalności zmierza do realizacji po-
stulatu pewności prawa. Chodzi o to, że znak towarowy w wyniku długolet-
niego używania może stać się znany i uzyskać poważną wartość majątkową. 
pozbawienie osoby uprawnionej prawa do takiego znaku towarowego go-
dziłoby bezzasadnie w jej interesy. mając na uwadze możliwość unieważnie-
nia swojego prawa, uprawniony mógłby jedynie w sposób ograniczony in-
westować w znak towarowy. jednocześnie wieloletnie używanie znaku rodzi 
określone przyzwyczajenia konsumentów, którzy traktują to oznaczenie jako 
symbol towarów i usług o stałych cechach. unieważnienie prawa z rejestra-
cji, którego skutkiem byłby najczęściej zakaz używania danego oznaczenia, 
naruszałoby zatem także interes konsumentów. Instytucja z art. 31 bierze 
pod uwagę powyższe interesy i wyłącza możliwość unieważnienia prawa 
z rejestracji znaku towarowego pomimo braku w dacie pierwszeństwa usta-
wowych warunków wymaganych do rejestracji, jeżeli uprawniony uzyskał 
rejestrację w dobrej wierze, a od jej daty minął okres pięciu lat.

prawo z rejestracji uzyskuje przymiot niewzruszalności, jeżeli zosta-
ły zrealizowane następujące przesłanki: istnienie podstaw unieważnienia, 

51 por. bliżej: p. Bauer, j. pluta, Die Unanfechtbarkeit der Marke im ausländischen Recht, GRuR Int. 
1972, s. 240 i n.; a. mühlendohl, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, köln–Berlin–
Bonn–münchen 1980, s. 180 i n.
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dobra wiara uprawnionego w dacie rejestracji i upływ pięciu lat od tej daty. 
prawo z rejestracji znaku towarowego uzyskuje przymiot niewzruszalności 
w odniesieniu do każdej podstawy unieważnienia, tzn. wszystkich warun-
ków wymaganych do rejestracji znaku określonych w art. 4, 6–9, 32 usta-
wy. Drugim warunkiem niewzruszalności jest dobra wiara osoby upraw-
nionej. uprawniony jest w dobrej wierze, jeżeli w dacie decyzji o rejestracji 
nie wiedział, jak również nie mógł wiedzieć w usprawiedliwiony sposób, 
że brak jest określonych w art. 4, 6–9, 32 ustawy warunków wymaganych 
do rejestracji znaku towarowego. uprawniony z rejestracji w moim prze-
konaniu jest zawsze w złej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie 
z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1). W pozostałych przypad-
kach kwestia złej albo dobrej wiary wynika z okoliczności konkretnego 
stanu faktycznego.

W razie nabycia prawa z rejestracji, pomimo istnienia prawa z rejestracji 
znaku z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 9 ust. 1 pkt 1), należy brać 
pod uwagę normę art. 54 ust. 3 ustawy, który statuuje domniemanie znajo-
mości wpisu w rejestrze. uprawniony jest w dobrej wierze tylko wtedy, gdy 
w sposób usprawiedliwiony mógł się pomylić co do zakresu ochrony wyni-
kającego z prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. uzyskanie rejestracji 
takiego samego oznaczenia dla tych samych towarów – z uwagi na art. 54 
ust. 3 – zawsze uzasadnia wniosek o braku dobrej wiary osoby uprawnio-
nej. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że rejestracja znaku korzy-
stającego z późniejszego pierwszeństwa została uprzedzona badaniem up 
z punktu widzenia istnienia warunków niezbędnych do rejestracji.

jest także możliwe uzyskanie cechy niewzruszalności przez prawo 
z rejestracji, które wkracza w zakres prawa do znaku powszechnie zna-
nego (art. 9 ust. 1 pkt 1), jeżeli uprawniony z rejestracji mógł się pomy-
lić w sposób usprawiedliwiony co do zakresu obydwu praw. natomiast 
w razie zgłoszenia takiego samego oznaczenia dla tych samych towarów, 
które konsumenci wiążą ze znakiem powszechnie znanym, przyjąć na-
leży brak dobrej wiary osoby uprawnionej z rejestracji. oczywiście ma 
to praktyczne znaczenie w przypadku przeoczenia przez up znaku po-
wszechnie znanego.

ograniczenie prawo z rejestracji znaku poprzez kolizyjne prawo do 
znaku towarowego jest możliwe w sytuacji udzielenia prawa z rejestracji 
wbrew art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2. W pierwszym przypadku dojdzie do przecięcia 
się zakresów obydwu praw z rejestracji i tym samym ograniczają się one 
wzajemnie. W drugim – udzielone wadliwie prawo z rejestracji ogranicza 
prawo do znaku powszechnie znanego i odwrotnie.
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powstaje pytanie, czy wskazane dopuszczenie kolizji praw do znaku to-
warowego (ograniczenie praw do znaku) nie spowoduje istotnego chaosu na 
rynku, a przez to spadku atrakcyjności znaku towarowego. takie przypusz-
czenie byłoby z pewnością nieuzasadnione. przede wszystkim wskazać trze-
ba, że możliwość nabycia cechy niewzruszalności przez prawo z rejestracji 
znaku pomimo braku ustawowych warunków rejestracji jest bardzo poważ-
nie ograniczona poprzez instytucję badania z urzędu zgłoszonego znaku, 
wyposażenie na okres pięciu lat od daty rejestracji prokuratora Generalnego 
oraz prezesa up w legitymację czynną w sprawach o unieważnienie prawa 
z rejestracji oraz nieograniczoną w czasie możliwość uznania za wygasłe 
każdego prawa, a zatem także prawa niewzruszalnego. szczególne znacze-
nie spośród podstaw wygaśnięcia prawa ma obowiązek używania znaku to-
warowego (art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28). uprawniony pod rygorem utraty 
swojego prawa ma obowiązek używać zarejestrowanego znaku towarowego 
w zakresie określonym w art. 28. skutkiem wykonywania tego obowiązku 
jest powstanie pewnej znajomości znaku w obrocie. W rezultacie upraw-
niony do znaku kolizyjnego (zarejestrowanego na podstawie zgłoszenia 
z wcześniejszym pierwszeństwem, znaku powszechnie znanego), uzyskaw-
szy wiadomość o fakcie udzielenia prawa sprzecznie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, 
może jeszcze przed upływem okresu pięcioletniego wystąpić na podstawie 
art. 29 z wnioskiem o unieważnienie tego prawa. Fakt, że uprawniony może 
być w dobrej wierze tylko w odniesieniu do oznaczeń i towarów innych niż 
oznaczenia i towary, do których przysługuje prawo konkurenta, może suge-
rować, że w konkretnych okolicznościach rynkowych (zwykłych warunkach 
obrotu) nie zachodzi kolizja praw, a tym samym brak jest wzajemnego ogra-
niczenia się tych praw.

3. Problem ograniczenie prawa z rejestracji  
na podstawie art. 14 ustawy
przepis art. 14 ustawy był już przedmiotem uwagi przy omawianiu pro-

blematyki używania zbieżnych oznaczeń w charakterze znaku towarowe-
go i nazwy przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy oznaczenie jednej osoby słu-
ży wyróżnianiu towarów tego samego rodzaju jak towary wytworzone lub 
zbywane przez inne przedsiębiorstwo52. Rozstrzygnięcie kolizji tych praw 
podmiotowych jest możliwe tylko w razie skorygowania miernikami obiek-
tywnymi opinii przeciętnego odbiorcy towarów co do charakteru używa-
nia oznaczeń, czyli posługiwania się sposobem użycia danego oznaczenia. 
ściśle określając, jeżeli zakres prawa z rejestracji określałoby się jedynie na 

52 por. rozdział II § 3 p. 3.
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podstawie subiektywnego kryterium (odczuć konsumenta), to dopuszczenie 
używania firmy i innych oznaczeń przedsiębiorstwa, pośrednio wskazują-
cych na pochodzenie towarów, stanowiłoby już wyłom w prawie z rejestracji 
znaku towarowego. Inna osoba niż uprawniony z rejestracji miałaby prawo 
używania nazwy przedsiębiorstwa częściowo w zakresie prawa z rejestracji 
znaku ustalonego na podstawie opinii przeciętnego nabywcy towarów.

przepis art. 14 ust. 1, zakładając równoległe istnienie prawa z rejestra-
cji i nazwy przedsiębiorstwa, dopuszcza rejestrację lub używanie podobne-
go znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo 
w przypadku, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub 
nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, jeżeli nie zachodzi niebezpie-
czeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. 
Z przepisu art. 14 ust. 1 zdaje się płynąć prima facie wniosek, że ustawodawca 
ustanawia rodzaj „przywileju” dla określonej kategorii znaków towarowych. 
Rejestracja lub używanie znaków towarowych zawierających oznaczenie fir-
my, nazwę, godło lub nazwisko właściciela przedsiębiorstwa stanowiłyby 
istotny wyłom w prawie z rejestracji innej osoby fizycznej lub prawnej. ten 
ostatni nie mógłby wystąpić skutecznie z powództwem z tytułu naruszenia 
prawa z rejestracji znaku towarowego, chociaż osoba trzecia wkraczałaby 
niewątpliwie w zakres jego prawa określony na podstawie subiektywnych 
i obiektywnych kryteriów. tak rozumiana norma art. 14 ust. 1 znajdowałaby 
swój częściowy odpowiednik w wielu zagranicznych ustawach dotyczących 
ochrony znaków towarowych53. W moim przekonaniu powyższy wniosek 
jest błędny. przepis art. 14 ust. 1 dopuszcza bowiem rejestrację lub używa-
nie wymienionych oznaczeń, „o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wpro-
wadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów”. przepis art. 14 
ust. 2 normuje natomiast sposób usunięcia niebezpieczeństwa wskazanej 
konfuzji w obrocie, umożliwiając uprawnionemu z tytułu rejestracji wystą-
pienie wobec używającego lub zgłaszającego dany znak do rejestracji z żąda-
niem wprowadzenia odpowiednich zmian do znaku. Innymi słowy, rejestra-
cja lub używanie znaku, który zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub 
nazwisko właściciela przedsiębiorstwa, jest zasadniczo możliwe tylko wtedy, 
gdy w danym znaku są dokonane zmiany, które wyłączają niebezpieczeń-
stwo pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów.

W świetle powyższego powstaje pytanie o rzeczywiste znaczenie normy 
art. 14. przepis ten, tak jak musi być obecnie interpretowany, ma następu-
jące znaczenie. po pierwsze, przesądza w sposób niewątpliwy równoległe 

53 na przykład art. 2 ustawy Francji, art. 16 ustawy RFn.



89Rozdział II. Prawo z rejestracji znaku towarowego

istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa, 
zawierających zbieżne oznaczenia i dotyczących bezpośrednio (znak to-
warowy) lub pośrednio (nazwa przedsiębiorstwa) towarów tego samego 
rodzaju. po drugie, wyraźnie reguluje, że firma, nazwa, godło lub nazwi-
sko właściciela przedsiębiorstwa mogą być używane lub zarejestrowane 
w przypadku, jeżeli nie wprowadzają w błąd odbiorców co do pocho-
dzenia towarów. oznaczenia te zostały zrównane z wszystkimi innymi 
znakami towarowymi. mogą oczywiście powstać wątpliwości, czy rzeczy-
wiście takie były intencje ustawodawcy. nie jest wykluczone przypuszcze-
nie, że ustawodawca polski – na wzór niektórych zagranicznych regulacji 
w dziedzinie znaków towarowych – zamierzał stworzyć rodzaj przywileju, 
pewnej kategorii oznaczeń. treść art. 14 zdaje się jednak nie pozostawiać 
wątpliwości, że rejestracja lub używanie oznaczeń zbieżnych z firmą, na-
zwą, godłem lub nazwiskiem jest możliwa tak jak i innych oznaczeń, o ile 
nie zachodzi niebezpieczeństwo konfuzji odbiorców co do źródła pocho-
dzenia towarów. ustawodawca polski, być może przypadkowo, wzmocnił 
istotnie pozycję konsumenta w prawie znaków towarów. po trzecie, istnie-
je jednak pewne uprzywilejowanie omawianej kategorii znaków towaro-
wych. W przypadku zgłoszenia takiego znaku do rejestracji nie bierze się 
pod uwagę wymogu art. 9 ust. 1 pkt 3 dopuszczającego zgłoszenie znaku 
dopiero po upływnie trzech lat od daty wygaśnięcia prawa dotyczącego 
kolizyjnego znaku (art. 14 ust. 3). ponadto przy zgłoszeniu do rejestracji 
wyżej wymienionych w art. 14 ust. 1 znaków up nie może w toku ba-
dania oddalić zgłoszenia, lecz jest związany stanowiskiem uprawnionego 
z tytułu rejestracji znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. stwierdzenie 
to znajduje oparcie w art. 14 ust. 2, w myśl którego „uprawniony z tytułu 
rejestracji znaku towarowego m o ż e  [podkr. moje – R.s.] żądać, aby uży-
wający lub zgłaszający znak do rejestracji wprowadził do używanego lub 
zgłaszanego znaku stosowne zmiany”.

niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pocho-
dzenia towarów jest konsekwencją użycia takiego samego lub podobnego 
znaku towarowego (oznaczenia w związku z określonymi towarami) do już 
zarejestrowanego. nie jest możliwe, aby znaki towarowe (oznaczenie i to-
wary) były podobne i nie wywoływały niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. I odwrotnie, jeżeli nie za-
chodzi niebezpieczeństwo wskazanej konfuzji w obrocie, to przyjąć nale-
ży, że konkretne znaki towarowe nie są podobne. Dlatego też uzależnienie 
dopuszczalności używania lub rejestracji jako znaku towarowego oznacze-
nia stanowiącego nazwę przedsiębiorstwa lub jej część od wprowadzania 
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zmian wyłączających każde niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd od-
biorców co do pochodzenia towaru jest równoznaczne z żądaniem zmia-
ny istoty znaku towarowego. Rezultatem tych zmian musi być powstanie 
innego znaku towarowego, który może być używany w obrocie, jeżeli nie 
narusza innych praw z rejestracji znaku towarowego, a może być zareje-
strowany w up pod warunkiem, że spełnia wymogi zdolności rejestrowej.

4. Problem innych ograniczeń
ustawodawstwo z dziedziny projektów wynalazczych ustanawia tzw. 

przywilej komunikacyjny jako ograniczenia patentu54. Zgodnie z art. 16 
ust. 5 u.w. nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczą-
cego środków komunikacji, ich części oraz urządzeń, które znajdują się 
na obszarze państwa przejściowo, oraz przedmiotów, które znajdują się 
na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. ustawa nie zawiera normy, 
która ograniczałaby prawa z rejestracji znaku towarowego z uwagi na ko-
rzystanie z urządzeń i ich części stanowiących środki komunikacji, a ozna-
czonych cudzymi znakami towarowymi, które znajdują się na obszarze 
polski przejściowo, oraz produktów z cudzym znakiem, które znajdują 
się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Brak takiej normy nie 
prowadzi do wniosku o naruszeniu prawa z rejestracji znaku towarowego 
w razie używania cudzego znaku towarowego na środkach komunikacyj-
nych oraz w tranzycie towarów opatrzonych cudzym znakiem. W obydwu 
powyższych sytuacjach używanie znaku dokonuje się poza zakresem pra-
wa z rejestracji znaku towarowego, odbywa się bowiem poza obrotem go-
spodarczym. W przypadku znaków towarowych umieszczanych na środ-
kach komunikacji używanie tych znaków ma przecież miejsce wewnątrz 
przedsiębiorstwa. tranzyt towarów z kolizyjnym znakiem przez obszar 
polski odbywa się także poza obrotem gospodarczym, ponieważ z jego 
istoty wynika, że towary są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na 
obszarze innego kraju.

kolejny problem dotyczy możliwości ograniczenia prawa z rejestracji 
poprzez nabycie przez osobę trzecią statusu używacza uprzedniego bądź 
licencjobiorcy przymusowego. W odróżnieniu od ustawodawstwa wyna-
lazczego ustawa nie zawiera przepisów, które stworzyłyby podstawę do 
nabycia takiego statusu. jest to trafne rozwiązanie legislacyjne zarówno 
z punktu widzenia osoby uprawnionej z tytułu rejestracji znaku towaro-
wego, jak i potencjalnych nabywców towarów i usług. konsekwencją po-
wstania prawa używacza uprzedniego lub udzielenia licencji przymusowej 

54 por. bliżej: j. Fiołka, Zakres prawa…, s. 111 i n.
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byłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia to-
warów ze znakiem i w rezultacie osłabienie atrakcyjności systemu ochrony 
prawnej znaków towarowych.

prawo z rejestracji znaku towarowego może podlegać ograniczeniom 
wynikającym z przepisów innych ustaw. Rozważenia wymagają konse-
kwencje art. 54 ustawy o p.p. oraz art. 71 ustawy prawo spółdzielcze. prze-
pis art. 54 przewiduje możliwość nałożenia przez organ założycielski na 
przedsiębiorstwo obowiązku wprowadzenia do planu przedsiębiorstwa 
określonego zadania lub wyznaczenia przedsiębiorstwu zadania poza pla-
nem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obrony kraju w wy-
padku klęski żywiołowej bądź w celu wykonania nałożonego na przedsię-
biorstwo zadania (ust. 1). W tych wypadkach organ założycielski zapewnia 
przedsiębiorstwu środki niezbędne do wykonania nałożonego na przed-
siębiorstwo zadania (ust. 2). Wykonanie zadania następuje na podstawie 
umowy zawartej między przedsiębiorstwem a jednostką organizacyjną 
wskazaną przy nakładaniu zadania. lektura przytoczonego przepisu pro-
wadzi do wniosku, że ustawodawca w wymienionych trzech przypadkach 
wyposażył organ założycielski w odpowiednie kompetencje w odniesieniu 
do produkcji towarowej i świadczenia usług; przepis ten nie stanowi nato-
miast podstawy do nakładania obowiązku zawarcia umowy o przeniesie-
nie prawa z rejestracji znaku towarowego, udzielenia licencji na używanie 
znaku towarowego itp. jest bowiem zasadą, że tego rodzaju działania nie 
są wstawiane do planu, a poza tym nie wymagają dodatkowych środków. 
Rozszerzenie przepisu art. 54 na dziedzinę dóbr niematerialnych oznacza-
łoby w istocie nadanie szerszego znaczenia temu przepisowi, co byłoby 
sprzeczne z powszechnie aprobowaną zasadą exceptiones non sunt extendae.

odrzucenie możliwości nakładania na podstawie art. 54 ustawy o p.p. 
obowiązku zawierania umów dotyczących dóbr niematerialnych nie 
przesądza kwestii dopuszczalności takiego obowiązku w wymienionych 
trzech przypadkach w odniesieniu do towarów i usług ze znakiem towa-
rowym. problem powstaje w zasadzie jedynie w stosunku do dostaw to-
warów i świadczenia usług w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych, 
gdyż strona zagraniczna może być zainteresowana w otrzymaniu towa-
rów opatrzonych znakiem. W dwóch pozostałych przypadkach znacze-
nie ma jedynie towar lub usługa. praktyczne pytanie można sformuło-
wać w sposób następujący: Czy organ założycielski może zobowiązać na 
podstawie art. 54 przedsiębiorstwo państwowe do dostawy towarów lub 
świadczenia usług oznaczonych określonym znakiem towarowym? jestem 
przekonany, że dyskutowany przepis nie zawiera podstawy do nakładania 
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na przedsiębiorstwo państwowe obowiązku zawierania umów o dostawę 
towarów ze znakiem towarowym. przepis ten ma charakter wyjątkowy 
w reformowanej gospodarce i przy szerokiej interpretacji mógłby godzić 
istotnie w zasadę samodzielności przedsiębiorstwa państwowego. Dodat-
kowym argumentem na rzecz tej tezy jest również nadanie przez ustawę 
o znakach towarowych wszystkim znakom towarowym charakteru fakul-
tatywnego, tzn. opatrzenie towaru znakiem jest w pełni zależne od woli 
uprawnionego z tytułu rejestracji. przepis art. 71 ustawy prawo spółdziel-
cze zawiera regulację zasadniczo zbieżną z art. 54 z tą różnicą, że organy 
administracji państwowej nie mogą nakładać obowiązku wykonania zada-
nia niezbędnego z uwagi na zobowiązanie międzynarodowe.

§ 5. Obowiązki uprawnionego z tytułu rejestracji  
znaku towarowego

1. Obowiązek używania znaku towarowego
a. przyczyny wprowadzenia
najważniejszą zmianą, jaką przyniosła ustawa z 1985 r., jest nałożenie na 

uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego obowiązku podjęcia 
używania tego znaku w okresie trzech lat od daty rejestracji pod sankcją 
uznania jego prawa za wygasłe (art. 28 ust. 1). Wprowadzenie do ustawo-
dawstwa polskiego tej instytucji jest podyktowane przede wszystkim dą-
żeniem do wymuszenia rzeczywistego używania znaku towarowego przez 
uprawnionego z tytułu rejestracji55. takie używanie leży we właściwie ro-
zumianym interesie podmiotów gospodarczych oraz nabywców towarów. 
przedsiębiorstwa mogą bowiem zwiększyć sprzedaż towarów, a konsumenci 
mają możliwość odszukania znanych im już produktów. obydwa te cele nie 
są urzeczywistnione, gdy uprawniony z rejestracji nie używa znaku, a za-
dowala się jedynie uniemożliwieniem rejestracji lub używania tego znaku 
przez inne przedsiębiorstwo. należy wskazać, że rzeczywistego używania 
znaku towarowego nie może zapewnić wymóg rejestrowania znaku tylko 
na rzecz przedsiębiorstwa i dla towarów wchodzących w zakres jego dzia-
łalności (art. 6 ust. 1). Wcześniejsze krajowe i zagraniczne doświadczenia 
pokazują, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa, rejestrując znaki dla 
takich towarów, nie podejmują ich używania; celem rejestracji było jedynie 
uniemożliwienie nabycia praw do znaku, którego elementem byłoby takie 
samo lub podobne oznaczenie przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

55 R. skubisz, Nowa ustawa o znakach towarowych, puG 1985, nr 7, s. 183; j. koczanowski, Rola znaków 
towarowych w ochronie interesów konsumenta, [w:] Problemy ochrony konsumenta, Warszawa 1980, s. 286.
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W nauce zachodniej podkreśla się, że najważniejszym argumentem na 
rzecz wprowadzenia do ustawodawstwa omawianej instytucji jest przepeł-
nienie rejestrów znaków towarowych56, przedsiębiorstwa mają bowiem 
coraz większe trudności z wyszukaniem atrakcyjnych oznaczeń w celu re-
jestrowania ich w up. teoretycznie prawie nieograniczona liczba oznaczeń 
stojących do dyspozycji zgłaszających jest poważnie zredukowana przez 
wymogi prawne, językowe, marketingowe itp. ponadto od ochrony wyłą-
czone są nie tylko już zarejestrowane oznaczenia, ale również podobne do 
nich znaki. Innym skutkiem przepełnienia rejestru, szczególnie w krajach, 
w których przepisy nakładają obowiązek badania zgłoszenia, jest prze-
ciążenie urzędów i w rezultacie znaczne wydłużenie postępowania o za-
rejestrowanie znaku towarowego. obydwa argumenty w polskich warun-
kach mają – moim zdaniem – dość ograniczone znaczenie57. odmienna 
jest bowiem sytuacja osoby ubiegającej się o rejestrację, gdy w rejestrze 
danego up jest wpisanych ponad milion znaków (np. w japonii, usa), 
a inna w polsce, gdzie ważnie zarejestrowanych jest około 22 tys. znaków 
towarowych. oczywiście także w naszych warunkach skutkiem wprowa-
dzenia omawianego obowiązku będzie ułatwienie wyszukiwania nowych 
oznaczeń w celu ich rejestracji w up oraz skrócenie czasu postępowa-
nia o zarejestrowanie znaku towarowego. pewnym argumentem na rzecz 
wprowadzania tej instytucji do ustawy z 1985 r. jest dążenie ustawodawcy 
do unowocześnienia systemu ochrony prawnej znaków towarowych zgod-
nie z tendencjami w legislacji innych krajów.

B. pojęcie obowiązkowego używania
przepis art. 28 ust. 1 stanowi ogólnie o używaniu znaku towarowe-

go. powstaje zatem doniosły praktycznie problem, które z form używania 
znaku wymienione w art. 13 pozwalają zachować prawo z rejestracji znaku 
towarowego. pod rządem nowej ustawy wypowiedziano już rozbieżne opi-
nie. Zgodnie z jednym stanowiskiem58 na tle ustawy należy posługiwać się 
jednolitym pojęciem używania znaku towarowego określonym w art. 13. 
Dlatego też każda z form używania znaku towarowego w obrocie, w tym 
również w korespondencji handlowej i reklamie, stanowi wykonywanie 
obowiązku z art. 28. Według innego poglądu, przedstawionego już przeze 

56 na przykład: G. schricker, Der Benutzungszwang im Markenrecht, GRuR Int. 1969, s. 14 i n.; k.h. Fezer, 
Der Benutzungszwang im Markenrecht, Berlin 1974, s. 10 i n.
57 Do nowej ustawy nRD nie wprowadzono obowiązku używania znaku, uzasadniając to faktem 
braku przepełnienia rejestru znaków towarowych.
58 s. kępiński, Nowa ustawa…, s. 78–79; m. modrzejewska, Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków 
towarowych, puG 1985, nr 7, s. 191.
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mnie w sposób skrótowy w innym miejscu59, prawo z rejestracji jest zacho-
wane dzięki każdemu używaniu znaku w związku z towarem. Znajduje to 
wyraz w nakładaniu oznaczenia na towar, opakowaniu lub wprowadzaniu 
tak oznaczonego towaru do obrotu, jak również w reklamie towarów i do-
tyczącej ich korespondencji handlowej, jeżeli przeciętny odbiorca kojarzy 
dane oznaczenie z k o n k r e t n y m  towarem na r y n k u. praktyczna 
różnica między obydwoma stanowiskami polega na odmiennym znaczeniu 
przypisywanym samoistnej reklamie towarów oraz odnoszącej się do nich 
korespondencji handlowej. Inaczej: niż zwolennicy pierwszego stanowiska 
uważam, że reklama oraz korespondencja handlowa, jeżeli nie towarzyszy 
im równoczesna lub nieznacznie przesunięta w czasie obecność towaru 
na rynku łączonego z oznaczeniem reklamowanym bądź też wykorzysty-
wanym w korespondencji, nie pozwala zachować prawa z rejestracji znaku 
towarowego.

pogląd, który krytykuję, opiera się na argumencie natury normatywnej. 
ustawodawca posłużył się w art. 28 określeniem „używanie znaku towa-
rowego”, co może sugerować w świetle wykładni językowej, że to okre-
ślenie obejmuje wszystkie formy wymienione w art. 13. jednakże do od-
miennych wniosków dochodzi się, stosując reguły wykładni systemowej, 
art. 13 określa bowiem, które formy używania znaku stanowią treść prawa 
z rejestracji, a w związku z art. 19, które formy używane stanowią n a r u -
s z e n i e  tego prawa. artykuł 23 rozciąga się natomiast na te wszystkie 
formy używania, które pozwalają z a c h o w a ć  prawo z rejestracji znaku 
towarowego. uwzględnienie funkcji instytucji obowiązku używania znaku 
towarowego prowadzi niewątpliwie do wniosku o węższym katalogu form 
używania w art. 28 w porównaniu z zachowaniem opisanym w art. 13. 
uznanie, jak to czynią autorzy opowiadający się za pierwszym stanowi-
skiem, że używanie znaku w każdej z form opisanych w art. 13 czyni zadość 
obowiązkowi z art. 28, jest równoznaczne z niezrealizowaniem celów, któ-
re ma urzeczywistniać w zamierzeniu ustawodawcy omawiana instytucja, 
tj. wymuszać rzeczywiste używanie znaku oraz eliminować z rejestru znaki, 
które zostały zarejestrowane w celu uniemożliwienia ich rejestrowania lub 
używania przez konkurencyjne przedsiębiorstwo. Znak towarowy realizuje 
swoje funkcje w interesie przedsiębiorstwa i konsumentów dopiero wtedy, 
gdy pozostaje w uchwytnym dla potencjalnego odbiorcy związku z okre-
ślonym towarem. Dlatego powinien być używany w produkcji lub dys-
trybucji towarów. nadanie reklamie bądź też korespondencji handlowej, 
w oderwaniu od produkcji i zbytu, waloru czynności spełniającej wymogi 

59 R. skubisz, Nowa ustawa…, s. 183.
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z art. 28 oznaczałoby w praktyce, że wielu uprawnionych z tytułu rejestra-
cji, nie prowadząc działalności produkcyjnej lub handlowej w odniesieniu 
do zarejestrowanych towarów, mogłoby skutecznie blokować rejestrację 
lub używanie danego oznaczenia przez inne przedsiębiorstwo. jedynym 
skutkiem wprowadzenia do ustawodawstwa omawianego obowiązku był-
by wzrost dochodów przedsiębiorstw prowadzących reklamę, co nie ma 
przecież społecznego znaczenia.

Wyżej przedstawione stanowisko znajduje również oparcie w prakty-
ce krajów zachodnich. ustawodawstwo obce najczęściej nie określa, jakie 
formy używania czynią zadość dyskutowanemu obowiązkowi, natomiast 
orzecznictwo i nauka prawa tych krajów różnicują między uprawnieniami 
przyznanymi wyłącznie uprawnionemu a tymi, które pozwalają zachować 
prawo z rejestracji znaku towarowego. pewną przewagę zdobywa kon-
cepcja, którą można uznać za zbieżną ze stanowiskiem reprezentowanym 
w niniejszej rozprawie60. W krajach socjalistycznych panuje pogląd, który 
uznałem za nietrafny61.

Być może źle się stało, że ustawa nie określała jednoznacznie sposo-
bu rozumienia pojęcia używania znaku towarowego w art. 28. kwestia ta 
pojawiła się wprawdzie w toku prac nad ustawą, zwrócono jednak uwagę, 
że ustalenie katalogu form, które pozwalają zachować prawo, należy po-
zostawić orzecznictwu i doktrynie prawa. używanie znaku musi odbywać 
się w poważnych rozmiarach. ustawa nie statuuje tego wymogu wyraźnie, 
lecz sam fakt nałożenia na uprawnionego obowiązku używania zakłada 
jego istnienie. Zakres używania ustala się na podstawie mierników subiek-
tywnych odnoszących się do przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub prawnej 
uprawnionej z tytułu rejestracji.

Znak towarowy musi być używany w sposób, który pozwala odbiorcom 
identyfikować towar ze znakiem. I tak nie może być uznane za wykonywa-
nie omawianego obowiązku oznaczanie znakiem produktów przekazywa-
nych w ramach jednego przedsiębiorstwa z jednego zakładu do drugiego, 
chociażby zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jeżeli dany znak 
jest usuwany przed udostępnieniem towaru publiczności.

Wprawdzie u.z.t. milczy w tej kwestii, ale zgodnie z praktyką innych 
krajów należy przyjąć, że używanie znaku towarowego przez licencjobior-
cę (użytkownika) zalicza się osobie uprawnionej z tytułu rejestracji62. Pew-

60 por. np. G. schricker, Der Benutzungszwang…, s. 18; k.h. Fezer, Der Benutzungszwang…, s. 16 i n.
61 Zob. obszernie: a. Vida, Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Länder, köln–Berlin–
Bonn–münchen 1987, s. 74 i n.
62 Z wielu: G. schricker, Der Benutzungszwang…, s. 21 i n.; k. Fezer, Der Benutzungszwang…, s. 74; 
p. mathély, Le droit…, s. 438 i n.
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nym oparciem normatywnym dla tej tezy jest art. 17 u.z.t., który zakłada, 
że używanie znaku przez licencjobiorcę nie wprowadza w błąd konsu-
mentów co do pochodzenia towaru. uznaje się zatem, że towary (usługi) 
oznaczone przez licencjobiorcę pochodzą z tego samego źródła co towary 
licencjobiorcy63.

C. termin podjęcia używania oraz miejsca używania
prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jeżeli uprawniony nie uży-

wa tego znaku w polsce w okresie kolejnych trzech lat (art. 28 ust. 1). nie-
używanie znaku w okresie trzech kolejnych lat w wyżej określonych formach 
i zakresie przez uprawnionego z rejestracji lub licencjobiorcę (użytkowni-
ka) powoduje wygaśnięcie prawa. W sytuacji, gdy w dacie rejestracji znak 
nie jest używany w przewidziany sposób, termin trzech lat rozpoczyna się 
w tej dacie. jeżeli uprawniony, używając znaku w dacie rejestracji, zaprzestaje 
w okresie późniejszym jego używania, to termin ten biegnie od dnia zaprze-
stania używania. podjęcie używania w wymaganej formie i zakresie przery-
wa bieg terminu, a zaprzestanie używania rozpoczyna jego bieg od nowa. 
W przypadku oznaczeń zarejestrowanych przed datą wejścia w życie ustawy 
termin trzech lat biegnie od 1 lipca 1985 r. (art. 60 ust. 2 pkt 3).

prawo z rejestracji wygasa jednak dopiero wtedy, gdy up wyda decyzję 
o wygaśnięciu prawa (art. 26). Dlatego też powstaje problem oceny przy-
padków podjęcia używania znaku po upływie dyskutowanego terminu, 
a przed postawieniem odpowiedniego wniosku przez osobę legitymowaną 
(art. 30 ust. 1 i 2). Chodzi o to, czy podjęcie używania uniemożliwia wyda-
nie decyzji i wygaśnięcie prawa, czy też jest już bez znaczenia. Za pierwszą 
możliwością przemawia wzgląd na interes przedsiębiorstwa oraz konsu-
mentów. podjęcie używania sprawia, że znak realizuje interesy wymienio-
nych podmiotów. stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce krajów 
o bogatych tradycjach w dziedzinie znaków towarowych. 

Znak towarowy musi być używany na obszarze polski. używanie danego 
znaku na terytorium innych krajów bez wyjątku nie czyni zadość omawia-
nemu obowiązkowi, ponieważ polska nie jest związana jakąkolwiek umową, 
która stawiałaby na równi używanie znaku w polsce i w innych krajach. uży-
wanie odbywa się na obszarze polski, jeżeli konsumenci na obszarze nasze-
go kraju wchodzą w styczność z towarem z danym znakiem. Dlatego też nie 
stanowi wykonywania omawianego obowiązku używanie znaku jedynie dla 
towarów przeznaczonych na eksport. Znak towarowy jest wtedy używany, 
czyli realizuje swoje funkcje, już poza obszarem polski.

63 tak: R. skubisz, Nowa ustawa…, s. 183.
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D. usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego
ustawa stanowi ogólnie, że prawo z rejestracji nie wygasa, jeżeli upraw-

niony wykaże, że z usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku 
towarowego (art. 28 ust. 3). Do okoliczności, które usprawiedliwiają nie-
wykonywanie obowiązku używania znaku towarowego, należą zdarzenia 
noszące cechy siły wyższej (np. wojna, stan wojenny, powódź). należy 
również usprawiedliwić niewykonanie tego obowiązku w sytuacji używa-
nia oznaczenie dla towarów eksportowych oraz wtedy, gdy warunkiem 
uzyskania i utrzymania rejestracji w zagranicznym urzędzie patentowym 
jest istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w up pRl (ochro-
na znaków telle-quelle). nie stanowią natomiast usprawiedliwienia wszelkie 
kłopoty gospodarcze osoby uprawnionej z tytułu rejestracji (np. trudności 
surowcowe, odmowa banku udzielenia kredytu, spadek zatrudnienia, brak 
nabywców na towary).

uprawniony z rejestracji nie może uchylić zarzutu nagannego zacho-
wania i zapobiec wygaśnięciu prawa, powołując się na niewykonanie zo-
bowiązania wynikającego z umowy licencyjnej, ma to bowiem znaczenie 
tylko w stosunkach między stronami. osoba, której prawo wygasło, może 
wystąpić z wnioskiem o ponowne zarejestrowania znaku, chyba że w mię-
dzyczasie wpłynęło zgłoszenie z wcześniejszym pierwszeństwem do uzy-
skania prawa z rejestracji znaku towarowego. „Były uprawniony” może 
dochodzić odszkodowania od licencjobiorcy na podstawie art. 471 i n. k.c.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane na równi z polski-
mi osobami fizycznymi i prawnymi do używania zarejestrowanego znaku to-
warowego. Dlatego obowiązek ten jest wykonany wówczas, gdy uprawnio-
ny z rejestracji używa znaku w toku prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej (produkcyjnej, handlowej lub usługowej) na obszarze polaki, 
jak również wtedy, gdy znak jest używany w polsce przez licencjobiorcę. 
Rozstrzygnięcia wymaga problem, czy zagraniczna osoba fizyczna lub praw-
na może powołać się – obok okoliczności wymienionych wyżej – na inne 
powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku. Chodzi w szczególności 
o brak możliwości prawnych inwestowania w polsce. W przypadku znaków 
zarejestrowanych dla towarów lub usług mieszczących się w pojęciu szeroko 
rozumianej drobnej wytwórczości cudzoziemiec nie może uwolnić się od 
zarzutu niewykonania obowiązku używania znaku, powołując się na wskaza-
ną przeszkodę prawną. osoby te mogą bowiem w tej dziedzinie bezpośred-
nio samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w polsce na podstawie 
ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium pRl dzia-
łalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne 
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osoby prawne i fizyczne64. Zagraniczna osoba prawna lub fizyczna może 
natomiast usprawiedliwić niewykonanie omawianego obowiązku w odnie-
sieniu do towarów lub usług niewchodzących w obręb pojęcia drobnej wy-
twórczości. ustawa z 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicz-
nym65 dopuszcza bowiem działalność gospodarczą cudzoziemców w innych 
dziedzinach niż drobna wytwórczość jedynie w ramach spółki z polskim 
przedsiębiorstwem. Zagraniczna osoba fizyczna i prawna nie może nato-
miast prowadzić tej działalności samodzielnie.

Cudzoziemiec może uwolnić się dwojako od zarzutu niewykonania 
omawianego obowiązku w innych dziedzinach niż drobna wytwórczość. 
po pierwsze, poprzez ofertę udzielenia licencji na używanie znaku towa-
rowego podmiotowi działającemu w polsce na warunkach zgodnych z za-
sadami obowiązującymi w polsce. po drugie, poprzez ofertę sprzedaży 
towarów ze znakiem podmiotowi działającemu w polsce na warunkach 
przyjętych w obrocie. W tym wypadku ofercie powinna towarzyszyć rekla-
ma w środkach masowego przekazu. Reklama ma znaczenie jako element 
stanu faktycznego, który to stan faktyczny dopiero jako całość rozstrzyga 
o usprawiedliwieniu nieużywania znaku i zachowaniu prawa z rejestracji66. 
W obydwu przypadkach należy wystąpić z ofertą w terminie trzech lat od 
zarejestrowania znaku i ponawiać ją regularnie w niezbyt długich odstę-
pach czasu. tylko wtedy oferta ma charakter poważny i skłania do opinii, 
że uprawniony z rejestracji dołożył starań w dążeniu do rzeczywistego 
używania znaku towarowego.

e. pozostałe kwestie
Wydaje się, że rygor instytucji z art. 28 będzie przyczyną podejmowania 

prób obejścia obowiązku używania. przykładem takiego działania może 
być wnoszenie do up przez dotychczas uprawnionego zgłoszenia tego 
samego oznaczenie dla tych samych towarów przed wygaśnięciem prawa 
bądź jeszcze w trzyletnim okresie nieużywania znaku, bądź też później, 
ale jeszcze przed postawieniem wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu 

64 t.j. Dz.u. 1985, nr 13, poz. 50.
65 Dz.u. nr 17, poz. 88.
66 m. kępiński (Nowo ustawa…, s. 79) pojęciem używania znaku obejmuje reklamę, która ma na celu 
„rzeczywiste wprowadzenie towarów do obrotu […] poza faktem prowadzenia reklamy właściciel 
znaku powinien zatem udowodnić, że przedsiębrał wszystkie niezbędne kroki, aby móc towar 
wprowadzić do obrotu”. W moim przekonaniu udowodnienie faktu reklamy oraz innych działań 
zmierzających do wprowadzenia towaru do obrotu służy w rzeczywistości usprawiedliwieniu 
niewykonywania obowiązku przewidzianego w art. 28. nie stanowią przecież używania znaku 
towarowego takie działania, jak m.in. ubieganie się o zezwolenie na sprzedaż leków, uzyskanie 
licencji przez centralę handlu zagranicznego.
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prawa z rejestracji (art. 26 w zw. z art. 25 pkt 3). W powyższej sytuacji pro-
wadzenie postępowania administracyjnego jest bezprzedmiotowe. Wnio-
sek taki winien być odrzucony lub powinno nastąpić umorzenie postępo-
wania, gdyż decyzja wydana w omawianym stanie faktycznym podlegałaby 
uchyleniu jako nieważna (art. 137 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 37 u.z.t.). po-
nowne wszczęcie postępowania rejestracyjnego w sprawie rozstrzygniętej 
uprzednio decyzją ostateczną może mieć miejsce tylko w razie uchylenia 
lub zmiany tej decyzji przez organ administracji państwowej67. jeżeli jed-
nak zgłaszający ubiega się o zarejestrowanie oznaczenia lub towaru różnią-
cego się od już zarejestrowanych w up, powinien prowadzić postępowanie 
rejestracyjne. Zaznaczyć trzeba także, że z chwilą wygaśnięcia prawa znika 
przeszkoda rejestracji (art. 9 ust. 1 pkt 1) i up powinien rozpatrywać każde 
zgłoszenie, w tym również zgłoszenie osoby, której prawo zostało uznane 
za wygasłe z powodu nieużywania znaku towarowego.

Inny problem sprowadza się do pytania, czy używanie oznaczenia zmie-
nionego w stosunku do zarejestrowanego pozwala zachować prawo z re-
jestracji. Wprawdzie z ustawy płynie wniosek, że jedynie używanie zareje-
strowanego znaku w takiej postaci, w jakiej został on wpisany do rejestru, 
czyni zadość omawianemu obowiązkowi (art. 28 ust. 2), to jednak przyjąć 
trzeba zgodnie z praktyką zagraniczną68, że nieznaczne zmiany oznaczenia 
niedostrzegane przez przeciętnego odbiorcę są bez znaczenia z punktu 
widzenie zachowania prawa. nie jest również przeszkodą w zachowaniu 
prawa zmiana cech towaru oznaczonego zarejestrowanym oznaczeniem, 
jeżeli pozostałe cechy pozwalają na stwierdzenie, że jest to jeszcze towar 
wymieniony w wykazie.

2. Obowiązek oznaczania towarów znakami towarowymi
od obowiązku używania znaku towarowego należy zdecydowanie od-

różnić obowiązek (przymus) oznaczania towarów znakami towarowymi. 
ten obowiązek polega na tym, że przepisy prawa nakładają na wszystkie lub 
niektóre podmioty gospodarcze obowiązek rejestracji znaków towarowych 
dla wszystkich lub niektórych produkowanych lub zbywanych towarów, 
a następnie oznaczanie każdego egzemplarza wyrobu danym znakiem towa-
rowym. Cechą charakterystyczną jest zatem przymus oznaczania wszystkich 
towarów wychodzących z danego przedsiębiorstwa znakami towarowymi. 
Dlatego też dla tej kategorii oznaczeń używa się często określenia „znaki 

67 por. np. decyzje komisji odwoławczej przy up pRl z dn. 22.06.1987 r., odw. 1075/77, WiR 
1978, nr 5.
68 Zamiast wielu: G. schricker, Der Benutzungszwang…, s. 71 i n.; k.h. Fezer, Der Benutzungszwang…, 
s. 83 i n.
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towarowe obligatoryjne” w odróżnieniu od tych wszystkich znaków, których 
używanie jest zależne od woli uprawnionego z rejestracji, a nazywanych zna-
kami fakultatywnymi. W odniesieniu do towarów, dla których ustanowiono 
obowiązek oznaczania znakami towarowymi, jest już zbędne wprowadzenie 
obowiązku używania znaku towarowego. obowiązek (przymus) oznaczania 
towarów znakami idzie znacznie dalej niż instytucja obowiązku używania 
znaków towarowych. skutkiem jego jest bowiem oznaczenie każdego eg-
zemplarza towaru przeznaczonego dla innego podmiotu.

obowiązek oznaczenia towarów znakami występuje w mniejszej lub 
większej skali w bardzo wielu państwach. najogólniej mówiąc, jego usta-
nowienie jest podyktowane dwiema racjami. po pierwsze, w krajach so-
cjalistycznych, zwłaszcza w pierwszym okresie ich rozwoju, było rozpo-
wszechniane przekonanie, że nałożenie na przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze i inne osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązku 
oznaczania towarów znakami zapewni wysoki poziom jakościowy wyro-
bów pochodzących od tych podmiotów gospodarczych69. W każdym przy-
padku dzięki znakowi, nawet gdy ma on charakter abstrakcyjny, można 
bowiem stosunkowo łatwo zidentyfikować przedsiębiorstwo produkcyjne 
lub handlowe. Dlatego też uważano, że w obawie przed bardzo rozbudo-
wanymi sankcjami prawa karnego, administracyjnego przedsiębiorstwa zo-
staną zmuszane do zapewnienia należytego poziomu towarów ze znakiem, 
tzn. całej swojej produkcji. jednakże doświadczenia kilkudziesięciu ostat-
nich lat wykazały, że środki prawnokarne, administracyjnoprawne (m.in. 
obowiązek oznaczenia towarów znakami towarowymi) i inne nie mogą być 
skutecznym instrumentem zapewnienia wysokiej i stałej jakości produk-
tów. prezentuje się natomiast dość często tezę, że najlepszym instrumen-
tem wymuszania wysokiej jakości wyrobów i usług jest rynek, na którym 
rywalizuje o względy klienteli kilka przedsiębiorstw oferujących takie same 
lub substytucyjne produkty i usługi70. po drugie, ze względów społecznych 
(np. zdrowotnych) jest niezbędne dołączenie do produktów informacji 
pozwalających zidentyfikować przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlo-
we. Chodzi o takie produkty, jak środki żywności, farmaceutyki, materiały 
wybuchowe itd. W odniesieniu do tych grup produktów obowiązują naj-
częściej przepisy regulujące szczegółowo, jakie dane powinien zawierać 
produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu. W odniesieniu do niektó-
rych grup towarowych (np. owoców cytrusowych) wystarczy umieszczenie 

69 Zob. j. Dan, Die Bedeutung des Warenzeichens in der sozialistischen Wirtschaft, [w:] Gewerblicher Rechts schutz 
in Ost und West, Referste bei der Tagung des Inatituts für Octrecht, münchen 16–19.01.1966, s. 95, 99–104.
70 na przykład: j. koczanowski, Rola znaków…, s. 284.
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znaku towarowego. Wzrost znaczenia ruchu konsumenckiego w krajach 
zachodnich doprowadził m.in. do bardzo poważnego zredukowania tej 
roli znaku towarowego i wyroby dopuszczone do obrotu muszą zawierać 
bardzo szczegółowe informacje o produkcie i jego producencie (zbywcy).

ustawa z 1963 r. zawierała delegację dla Rady ministrów do wydawania 
przepisów uzależniających wprowadzenie do obrotu określonych towa-
rów od opatrzenia ich zarejestrowanym w up znakiem towarowym (art. 2 
ust. 1). Rada ministrów mogła upoważnić do wydawania takich przepisów 
właściwych ministrów (art. 2 ust. 2). powołany przepis nie miał większego 
praktycznego znaczenia, jednakże mógł stanowić argument na rzecz po-
glądu o obowiązywaniu zarządzenia przewodniczącego pkpG z 11 listo-
pada 1954 r. w sprawie oznaczania znakami towarowymi artykułów prze-
znaczonych do obrotu w kraju oraz używania i zgłaszania do rejestracji 
tych znaków przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej71.

ustawa z 1985 r. nie zawiera delegacji do wydawania przepisów na-
kładających na podmioty gospodarcze obowiązku (przymusu) oznaczania 
towarów znakiem towarowym. pozwala to na stwierdzenie, że w sposób 
dorozumiany zostało uchylone wyżej wymienione zarządzenie pkpG, 
które zresztą nigdy nie uzyskało w praktyce większego znaczenia. pro-
blem wprowadzenia do ustawy podstawy prawnej do wydawania przepi-
sów nakładających na podmioty gospodarcze omawianego obowiązku nie 
był zasadniczo dyskutowany w toku prac nad ustawą z 1985 r., został bo-
wiem zaaprobowany pogląd, że znaki towarowe w polsce powinny mieć 
charakter fakultatywny. Wydaje się, że przyczyn tego stanowiska należy 
doszukiwać się w dotychczasowych negatywnych doświadczeniach mają-
cych na celu podnoszenie jakości produktów środkami administracyjnymi 
oraz w fakcie reformowania gospodarki w sposób uwzględniający w po-
ważnym stopniu instrumenty rynkowe.

Inne obowiązujące de lege lata ustawy nie zawierają też podstawy do 
wydawania przepisów nakładających omawiany obowiązek oraz nie na-
kładają bezpośrednio tego obowiązku. a zatem wszystkie znaki towarowe 
w polsce mają charakter fakultatywny. nie budzi wątpliwości, że taki stan 
rzeczy powinien być utrzymany także w przyszłości.

3. Obowiązek uiszczania opłat okresowych
ustawa o znakach towarowych, tak jak ustawy innych krajów w dzie-

dzinie znaków towarowych, ustanawia obowiązek uiszczania opłat okre-
sowych jako warunek powstania oraz zachowania prawa z rejestracji znaku 

71 m.p. 1954, nr 114, poz. 1633.
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towarowego (art. 55 w zw. z § 10 i n. rozporządzenia Rm). Wprowadze-
nie tych opłat jest podyktowane następującymi racjami. Chodzi przede 
wszystkim o pokrycie w możliwie dużym stopniu kosztów funkcjonowania 
up. ponadto obowiązek ponoszenia opłat może zmuszać do rezygnowa-
nia z utrzymywania rejestracji znaku towarowego, gdy efekty ekonomicz-
ne używania znaku są niewielkie, lub też zachęcać do zintensyfikowania 
używania znaku w celu podniesienia opłacalności jego ochrony prawnej. 
powołane przepisy pozwalają na przeprowadzenie podziału opłat okre-
sowych na dwie grupy: za pierwszy i za dalsze okresy ochrony. uiszcze-
nie opłaty za pierwszy okres ochrony stanowi przesłankę wydania decyzji 
o rejestracji znaku towarowego, która konstytuuje wyłączne prawo używa-
nia znaku towarowego (art. 44). opłatę za pierwszy okres ochrony wno-
si z g ł a s z a j ą c y, natomiast kolejne opłaty okresowe pochodzą już od 
u p r a w n i o n e g o  do znaku towarowego i dlatego ich uiszczenie należy 
kwalifikować jako obowiązki związane z prawem z rejestracji. nieuiszcze-
nie opłaty okresowej w przewidzianych terminach powoduje wygaśnięcie 
prawa w ostatnim dniu poprzedniego, dziesięcioletniego okresu ochrony 
(art. 25 pkt 1 w zw. z art. 26 u.t.z.). W przeciwieństwie do ustawodawstwa 
wynalazczego nie jest dopuszczalne przywrócenie uchybionego terminu 
do uiszczania opłaty okresowej. praktyczne skutki tego stanowiska nie są 
zbyt dokuczliwe dla osób, których prawa wygasły z powodu nieuiszczenia 
opłaty okresowej w terminie. W przeciwieństwie do ochrony prawnej wy-
nalazków istnieje możliwość ponownej rejestracji znaku.

§ 6. Ustanie prawa

1. Wygaśnięcie prawa
ustawa przewiduje dwa sposoby wygaśnięcia prawa z rejestracji zna-

ku towarowego: wygaśnięcie i unieważnienie. problematyka unieważnienia 
jest omówiona w dalszych partiach niniejszego rozdziału72. W tym miejscu 
przedstawiam kwestię wygaśnięcia tego prawa. stosownie do art. 25 prawo 
z rejestracji znaku towarowego wygasa wskutek zrealizowania wymienionych 
w nim okoliczności. przepis art. 26 u.z.t. uzależnia jednak wygaśnięcie prawa 
– w przypadku opisanych w art. 25 pkt 2–5 – od wydania decyzji administra-
cyjnej. Decyzja administracyjna jest zatem w tych przypadkach koniecznym 
elementem zdarzenia prawnego, z którym ustawa łączy wygaśnięcie prawa.

Zgodnie z art. 25 prawo z rejestracji wygasa w następujących okolicz-
nościach:

72 por. p. 2 niniejszego paragrafu.
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1. upływ okresu ochrony. prawo wygasa w ostatnim dniu dziesięcio-
letniego, dwudziestoletniego, trzydziestoletniego itp. okresu ochrony, po-
cząwszy od dnia zgłoszenia znaku w up w celu rejestracji. Wygaśnięcie 
następuje ex lege, nie wydaje się decyzji o wygaśnięciu prawa73.

2. Zrzeczenie się prawa przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku 
towarowego. szczegółowo zrzeczenie się prawa z rejestracji znaku towa-
rowego jest uregulowane w art. 27 u.z.t. najważniejszym elementem sta-
nu faktycznego uregulowanego w cytowanym przepisie jest oświadczenie 
woli uprawnionego z tytułu rejestracji. powinno być ono złożone w for-
mie pisemnej (forma ad probotionem). Złożenie oświadczenia następuje wo-
bec up, który nie staje się jednak stroną czynności prawnej. jest to zatem 
jednostronna czynność prawna. Zrzeczenie może dotyczyć całego prawa 
z rejestracji lub tylko jego części. Z częściowym zrzeczeniem się prawa 
mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku zawężenia – zgodnie 
z art. 46 u.z.t. – przez uprawnionego wykazu towarów, dla których znak 
został zarejestrowany. nie jest natomiast dopuszczalne częściowe zrzecze-
nie się prawa z rejestracji poprzez ograniczenie jego zakresu terytorialne-
go lub poprzez zmodyfikowanie oznaczenia. pierwsze postępowanie jest 
niedopuszczalne w świetle art. 13 ust. 1 u.z.t., który przewiduje, że prawo 
z rejestracji musi rozciągać się na obszar całego państwa. Drugie działanie 
jest expressis verbis zakazane przez normę art. 46 u.z.t. Do zrzeczenia się jest 
potrzebna zgoda osób, których prawa są ujawnione w rejestrze znaków to-
warowych, a zrzeczenie mogłoby spowodować dla nich niekorzystne skut-
ki. Do grupy tych osób należą: licencjobiorca (wyłączny i niewyłączny), 
użytkownik prawa z rejestracji, zastawca itp. Całkowite zrzeczenie się pra-
wa wywołuje zawsze niekorzystne skutki dla wymienionych osób i dlatego 
konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionych osób w każdym przypadku 
zrzeczenia się prawa z rejestracji przez uprawnionego. przy częściowym 
zrzeczeniu się zgoda ta jest konieczna tylko wtedy, gdy wymienionym oso-
bom przysługują prawa w części, która jest przedmiotem zrzeczenia się. 
Zgoda osób trzecich powinna być wyrażona w formie pisemnej (forma ad 
probationem – art. 74 k.c.). Brak zgody oznacza, że nie następuje zrzeczenie 
się prawa z rejestracji. jeżeli prawa osób trzecich nie są wpisane do rejestru 
znaków towarowych, to zgoda nie jest potrzebna do zrzeczenia się prawa 
z rejestracji. W razie wygaśnięcia prawa osobom tym mogą przysługiwać 
roszczenia na podstawie art. 471 i n. k.c. oświadczenie woli uprawnione-
go z tytułu rejestracji znaku, jak również ewentualnie zgoda osób trzecich 

73 por. jednak treść § 26 ust. 2 pkt 3 zarządzenia prezesa up.
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złożona w wymaganej formie stanowią podstawę wydania decyzji up 
o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego74.

3. nieużywanie znaku. Chodzi o wygaśnięcie prawa wskutek niewyko-
nania obowiązku używania znaku towarowego stosownie do art. 28 u.z.t. 
problem ten został obszernie omówiony w innym fragmencie niniejszego 
rozdziału75.

4. utrata przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających. 
Znak towarowy traci znamiona odróżniające (ulega degeneracji) w przy-
padku, gdy przekształca się w nazwę produktu, dla wyróżnienia które-
go został uprzednio zarejestrowany w up. ten proces jest zakończony, 
gdy w opinii odbiorców towarów znak już nie wskazuje (anonimowo lub 
imiennie) na pochodzenie towaru z określonego przedsiębiorstwa, lecz 
określa produkt jako taki. nie można uznać procesu degeneracji znaku 
za zakończony, jeżeli poważna część odbiorców uważa – świadomie lub 
nieświadomie – dane oznaczenie za znak towarowy. W art. 25 pkt 4 u.z.t. 
znalazła wyraz obiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego: 
pierwszorzędne znaczenie mają opinie odbiorców towarów; zachowanie 
się innych osób jest tylko pomocniczą wskazówką. ustawodawca nie przy-
jął natomiast subiektywnej teorii, zgodnie z którą decydujące znaczenie 
dla uznania, że znak towarowy stał się nazwą rodzajową, ma zachowanie 
uprawnionego i dopóki traktuje on oznaczenie jako znak towarowy, nie 
można uznać jego degeneracji76.

5. Zaprzestanie przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towaro-
wego działalności gospodarczej. prawo z rejestracji wygasa, gdy uprawnio-
ny zaprzestał całkowicie działalności gospodarczej bądź też tak zmienił jej 
przedmiot, że towary (usługi), dla których uzyskał rejestrację, znalazły się 
poza przedmiotem tej działalności. przejściowe zaprzestanie działalności 
lub jej zmiana nie powoduje wygaśnięcia prawa z rejestracji z uwagi na 
art. 25 pkt 5, może to jednak doprowadzić do wydania decyzji o wygaśnię-
ciu prawa ze względu na niewykonanie obowiązku używania znaku towaro-
wego. Z faktycznym przerwaniem działalności gospodarczej należy zrów-
nać pozbawienie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyżej wymienionych w p. 2–5 przypadkach prawo z rejestracji wyga-
sa, jeżeli została wydana decyzja administracyjna o wygaśnięciu prawa. Do 

74 problematyka zrzeczenia się prawa z rejestracji znaku towarowego przedstawia się analogicznie 
do zrzeczenia się patentu. Dlatego aktualne są uwagi j. szwai, Zrzeczenie się patentu lub prawa ochronnego, 
[w:] Z zagadnień prawu materialnego i procesowego, lublin 1988, s. 110 i n.
75 § 5 p. 1 niniejszego rozdziału.
76 por. również glosę R. skubisza do wyroku sądu najwyższego z dn. 29.09.1984 r…, s. 136–137.
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czasu jej wydania prawo z rejestracji istnieje nadal pomimo zrealizowania 
podstawy wygaśnięcia prawa. I odwrotnie, wydanie tej decyzji, chociaż nie 
ziściła się jedna z podstaw wymienionych w art. 25 pkt 2–5, powoduje 
wygaśnięcie prawa.

W świetle przyjętej w niniejszej rozprawie koncepcji decyzji konstytu-
tywnej77 decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji ma charakter konstytu-
tywny. jest jedynym elementem stanu faktycznego, z którym ustawa łączy 
skutek w postaci ustania prawa. okoliczności opisane w art. 25 pkt 2–5 są 
tylko przesłankami tej decyzji, natomiast nie stanowią elementów równo-
rzędnych aktowi administracyjnemu. teza o konstytutywnym charakterze 
tej decyzji znajduje mocne oparcie w fakcie zróżnicowania sytuacji opi-
sanych w art. 25 pkt 1 i art. 25 pkt 2–5 u.z.t. skoro w pierwszej sytuacji 
jedynym elementem zdarzenia, którego realizacja powoduje wygaśnięcie 
prawa, jest upływ okresu ochrony, a w pozostałych przypadkach do wy-
wołania tego skutku konieczne jest wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa, 
to decyzja ta może mieć tylko charakter konstytutywny. Znacznie trudniej 
jest wykazać, że jest ona jedynym elementem stanu faktycznego, który wy-
wołuje wygaśnięcie prawa. Interpretacja językowa nie dostarcza bowiem 
przekonywających argumentów na rzecz tego poglądu. jeżeli jednak sko-
rzysta się z systemowej wykładni, to prezentowane stanowisko znajduje 
oparcie w obowiązującej w prawie polskim zasadzie pewności prawa (bez-
pieczeństwa obrotu prawnego). Zasada ta jest przecież w znacznie pełniej-
szym stopniu realizowana w przypadku, gdy decyzja administracyjna jest 
jedynym, a nie jednym z kilku elementów dyskutowanego stanu faktycz-
nego. Wreszcie wskazać trzeba, że pogląd upatrujący w decyzji administra-
cyjnej jedyne źródło wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego 
znajduje coraz szersze uznanie także na gruncie obcych systemów prawa78. 

Decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji wywołuje skutki ex tunc, tzn. 
od daty, w której zrealizowała się określona podstawa wygaśnięcia prawa. 
jeżeli jednak up nie określił w decyzji wyraźnie daty danego zdarzenia (np. 
utraty dostatecznych znamion odróżniających), prawo z rejestracji wyga-
sa w dniu jej wydania; decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji wywiera 
skutki ex nunc. Decyzja up o wygaśnięciu prawa jest podstawą dokonania 
odpowiedniego wpisu w rejestrze znaków towarowych (§ 26 ust. 2 pkt 3 
zd. 1 zarządzenia). należy od niej odróżnić decyzję wydawaną w razie wy-
gaśnięcia prawa wskutek upływu okresu ochrony (§ 26 ust. 2 pkt 3 zd. 2 

77 por. § 1 p. 3 niniejszego rozdziału.
78 por. na ten temat: s. jeckermeier, Die Löschungsklage im Markenrecht, köln–Berlin–Bonn–münchen 
1983, s. 78–81, 93–95.
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zarządzenia). ma ona charakter deklaratoryjny i służy jedynie jako pod-
stawa dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych. Również wpis 
w rejestrze znaków towarowych o wygaśnięciu prawa (§ 26 ust. 2 pkt 3 
zarządządzenia w zw. z art. 54 ust. 4 u.z.t.) oraz ogłoszenie tego wygaśnię-
cia w „Wiadomościach urzędu patentowego” (art. 56 pkt 5 u.z.t.) są bez 
znaczenia z punktu widzenia samego skutku prawnego ustania prawa; ich 
znaczenie wyczerpuje się z chwilą poinformowania konsumenta o wyga-
śnięciu prawa z rejestracji.

sprawy wymienione w art. 24 pkt 4 i 5 u.z.t. up rozstrzyga w postępo-
waniu spornym (art. 49 ust. 1 pkt 2). W sprawach tych up orzeka w trybie 
i na zasadach określonych w przepisach art. 115 ust. 2 i 116 u.w. oraz 
§ 65–73 rozporządzenia Rady ministrów z 29 czerwca 1984 r. w sprawie 
projektów wynalazczych79. natomiast uznanie prawa ze wygasłe z powo-
du nieużywania znaku towarowego odbywa się w trybie i na zasadach zwy-
kłego postępowania administracyjnego. przepis art. 49 nie odsyła bowiem 
tych spraw do trybu postępowania spornego. Wydaje się, że nie jest to 
rozwiązanie najszczęśliwsze. uprawniony z tytułu rejestracji znaku może 
bowiem przedstawić wszystkie argumenty na rzecz zachowania prawa 
z rejestracji dopiero w drugiej instancji w toku rozpatrywania sprawy przez 
komisję odwoławczą przy up.

Z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe może wystąpić 
każdy, kto ma w tym interes prawny. ponieważ postępowanie o uznanie 
prawa z rejestracji stanowi szczególne postępowanie administracyjne, mia-
rodajne jest ujęcie interesu prawnego w rozumieniu k.p.c. problem ten 
jest bardzo sporny w nauce prawa administracyjnego. obok stanowiska 
uzależniającego wszczęcie postępowania od wykazania interesu material-
noprawnego80 reprezentowany jest pogląd, w myśl którego do wszczęcia 
tego postępowania wystarczy subiektywny interes wnioskodawcy81. Wy-
daje się, że przeważa pierwsze rozumienie interesu prawnego. ustawa do-
starcza dodatkowego argumentu na rzecz tego poglądu. Wymóg interesu 
prawnego przy wszczęciu postępowania jest ustanowiony w art. 30, który 
niewątpliwie ma charakter materialnoprawny. Interes prawny w uznaniu 
za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego mają w szczególności: 

79 Dz.u. 1984, nr 33, poz. 243.
80 por. np. j. Filipek, Strona w postępowaniu administracyjnym, pip 1979, nr 11, s. 44 i n.; W. Dawidowicz, 
Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 137 i n.; j. Borkowski, j. jendrośka, 
R. orzechowski, a. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. j. Borkowski, 
Warszawa 1985, s. 112–113.
81 por. np. Z. janowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, poznań 1978, s. 95; idem, Postępowanie 
administracyjne, poznań 1982, s. 11.
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1) pozwany o naruszenie prawa z rejestracji znaku; 2) osoba, której wnio-
sek o ustalenie przez up, że między zarejestrowanym znakiem towarowym 
a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobień-
stwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji, został oddalony (art. 22); 
3) licencjobiorca.

Czynnie legitymowanymi do występowania z wnioskiem o uznanie pra-
wa z rejestracji za wygasłe są prokurator Generalny i prezes up (art. 30 
ust. 2). przesłanką wszczęcia postępowania przez wymienione organy 
jest wykazanie interesu społecznego. Występowanie tego interesu należy 
stwierdzić w każdym wypadku realizacji przypadków określanych w art. 25 
pkt 2–5 u.z.t. oceny, czy interes społeczny wymaga wszczęcia postępowa-
nia, dokonują samodzielnie prokurator Generalny oraz prezes up.

2. Unieważnienie prawa
Celem badania przeprowadzonego w toku postępowanie rejestracyjnego 

jest sprawdzenie, czy zostały spełnione wszystkie warunki, od których uza-
leżnia się powstanie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zdarza się jednak 
niekiedy wydanie przez up decyzji o rejestracji i tym samym kreowanie pra-
wa do znaku towarowego pomimo niezrealizowania ustawowych warunków 
rejestracji. utrzymywanie w mocy takich praw jest sprzeczne z celami syste-
mu ochrony prawnej znaków towarowych. Dlatego też powszechnie usta-
wodawstwo z tej dziedziny prawa zawiera przepisy ustanawiające możliwość 
unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego82. problem unieważ-
nienia prawa z rejestracji znaku towarowego jest uregulowany w art. 29–31 
u.z.t. Cytowane przepisy przewidują wprawdzie możliwość unieważnienia 
prawa z rejestracji, ale w rzeczywistości chodzi o dopuszczalność wydania 
decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji, której skutkiem jest nieważność 
(całkowita lub częściowa) tego prawa.

prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione, jeżeli 
nie były spełnione ustawowe warunki rejestracji określone w art. 4, 6–9, 32 
(art. 29). przepis ten wymienia szczegółowo podstawy nieważności prawa. 
można je podzielić na przedmiotowe (art. 4, 7–9) i podmiotowe (art. 6, 
32). nie należą do ustawowych podstaw nieważności usterki o charakterze 
proceduralnym dotyczące zgłoszenia znaku towarowego i postępowania 
rejestracyjnego. jednakże wady dokumentacji zgłoszeniowej mogą uza-
sadniać wniosek o istnieniu podstaw przedmiotowych lub podmiotowych 
unieważnienia tego prawa. na przykład zamieszczenie w podaniu o za-
rejestrowanie znaku towarowego błędnej informacji o rodzaju i zakresie 

82 na przykład § 11 ustawy RFn.
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działalności gospodarczej uprawnionego z tytułu rejestracji upoważnia do 
wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie (art. 29 w zw. z art. 6 ust. 1). 
W art. 29 w katalogu przepisów, którym uchybienie może powodować 
nieważność prawa z rejestracji, zabrakło art. 11–12 u.z.t. Rodzi się zatem 
pytanie, czy prawo z rejestracji udzielane z pogwałceniem wymienionych 
przepisów może być unieważnione. należy zdecydowanie udzielić odpo-
wiedzi twierdzącej. podstawę wniosku o unieważnienie będzie stanowić 
w zależności od charakteru usterki stosowany wprost albo per analogiam 
przepis art. 9. jak wynika z art. 11 u.z.t., ustawowe warunki rejestracji zna-
ku powinny być spełnione w dacie pierwszeństwa do uzyskania rejestracji 
znaku towarowego. uzyskanie przez zarejestrowany znak zdolności reje-
strowej po tej dacie (np. nabycie dostatecznych znamion odróżniających 
w wyniku intensywnej reklamy) nie koryguje wadliwej decyzji o rejestracji, 
a tym samym prawa do znaku towarowego. oczywiście osoba zaintereso-
wana uzyskaniem tego prawa może dokonać ponownego zgłoszenia i za-
rejestrować dany znak w sposób prawidłowy. W tym miejscu należy wska-
zać ponownie, że art. 31 u.z.t. ustanawia ochronę osób, które w dobrej 
wierze zarejestrowały swoje znaki pomimo niezrealizowania ustawowych 
wymogów rejestracji, a od tej daty minęło więcej niż pięć lat.

stan faktyczny, w którym ustawa wiąże skutek w postaci unieważnia-
nia prawa, obejmuje obok jednego bądź więcej konkretnych przypadków 
braku ustawowych warunków rejestracji także decyzję administracyjną. 
powstaje konieczność określenia jej charakteru. Chodzi o rozstrzygnięcie, 
czy jest to decyzja konstytutywna, czy też deklaratoryjna. Zagadnienie to 
w odniesieniu do patentu należy do najbardziej spornych w krajowej nauce 
prawa wynalazczego83. ponieważ istota problemu jest taka sama w prawie 
znaków towarowych, kontrowersje tu są aktualne również w przypadku 
decyzji, która unieważnia prawo z rejestracji znaku towarowego. W moim 
przekonaniu decyzja unieważniająca decyzję o rejestracji znaku towarowe-
go, a tym samym prawo do tego oznaczenia, ma charakter konstytutyw-
ny. jak bowiem wyżej przyjęto, decyzja jest konstytutywna, gdy wywołuje 
powstanie, ustanie lub zmianę prawa podmiotowego84. W dyskutowanym 

83 Zdaniem s. sołtysińskiego (Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970, 
s. 230) oraz j. szwai (Powstanie i ustanie praw wyłącznych, [w:] Prawo wynalazcze, Warszawa 1978, s. 160) 
decyzja o unieważnieniu patentu ma charakter deklaratoryjny. p. lisiecki, a. szajkowski (Zasady 
prawa wynalazczego, Warszawa 1973, s. 425) oraz s. Włodyka (Tryb postępowania w sprawach wynalazczości, 
[w:] Prawo wynalazcze, Warszawa 1978, s. 478) uważają, że jest to decyzja konstytutywna, natomiast 
j. Waluszewski (Unieważnienie patentu…, s. 111–113) stoi na stanowisku, że ta decyzja ma z punktu 
widzenia prawa do patentu charakter deklaratoryjny, a z punktu widzenia prawa z patentu charakter 
konstytutywny.
84 Zob. § 1 p. 3 niniejszego rozdziału.
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przypadku bez wątpienia prawo z rejestracji znaku towarowego pozostaje 
w mocy do chwili wydania odpowiedniej decyzji. koniecznym elementem 
stanu faktycznego unieważnienia prawa z rejestracji jest wydanie decyzji 
unieważniającej decyzję o rejestracji znaku towarowego. ponadto w moim 
przekonaniu decyzja administracyjna jest j e d y n y m  elementem konsty-
tuującym prawo do znaku towarowego, dlatego też konsekwentnie należy 
przyjąć, że decyzja unieważniająca prawo z rejestracji ma również charak-
ter konstytutywny. Występuje zatem pewne iunctim między tymi obydwoma 
aktami administracyjnymi. Wzgląd na znamię pewności prawa nakazuje 
przyjąć, że omawiana decyzja administracyjna jest j e d y n y m  elementem 
stanu faktycznego, z którym przepisy prawa (art. 29 w zw. z art. 49 ust. 1 
pkt 3) łączą unieważnienie prawa z rejestracji.

Decyzja unieważniająca prawo z rejestracji wywołuje skutki ex tunc 
od dnia zarejestrowania znaku towarowego85. Z tego powodu uważa się, 
że prawo to nigdy nie powstało. W rezultacie skutkiem unieważnienia 
prawa z rejestracji są m.in.: możliwość wznowienia postępowania o za-
rejestrowanie znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem zakoń-
czonego decyzją odmawiającą rejestracji, zwrot opłaty okresowej wnie-
sionej przed terminem jej płatności (§ 13 ust. 3. rozporządzenia Rm), 
oddalenie powództwa o naruszenie prawa z rejestracji znaku towaro-
wego wytoczonego przez uprawnionego z tytułu rejestracji, nieważność 
rozporządzenia licencyjnego na używanie znaku towarowego oraz usta-
nowienie użytkowania na tym prawie. W dwóch ostatnich przypadkach 
wzajemne świadczenia stron nieważnej umowy podlegają zwrotowi na 
podstawie przepisów o nienależytym świadczeniu (art. 410–411 k.c.)86. 
unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w części oznacza, 
że unieważniono decyzję o rejestracji w stosunku do niektórych towa-
rów wymienionych w wykazie. Częściowe unieważnienie nie może po-
legać na wykreśleniu niektórych elementów z chronionego oznaczenia. 
Dopuszczenie tej możliwości byłoby bowiem równoznaczne i zalegali-
zowaniem praktyki zmiany istoty zarejestrowanego znaku towarowego, 
co jest przecież zakazane przez art. 46 ustawy. up rozpatruje wnioski 
o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w trybie po-
stępowania spornego (art. 49 ust. 1 pkt 3). Czynnie legitymowane do 
wszczęcia tego postępowania i wystąpienia w charakterze strony są te 
same osoby, które mogą wnioskować o uznanie prawa z rejestracji znaku 

85 skutki unieważnienia byłyby takie same w przypadku akceptacji odmiennego poglądu, w myśl 
którego decyzja o unieważnieniu ma charakter konstytutywny.
86 Zob. s. sołtysiński, Licencje na korzystanie…, s. 232 i n. oraz cyt. tam piśmiennictwo.
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towarowego za wygasłe. Biernie legitymowany w sprawie o unieważnie-
nie prawa z rejestracji znaku towarowego jest podmiot (podmioty) tego 
prawa wymienione w rejestrze znaków towarowych. można wystąpić 
także z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji w stosunku do 
osoby, której prawo już wygasło, jeżeli wnioskodawca ma interes prawny 
w unieważnieniu tego prawa. Fakt unieważnienia prawa podlega ujaw-
nieniu w rejestrze znaków towarowych (art. 30 ust. 3), a także w „Wia-
domościach urzędu patentowego” (art. 56 pkt 6).
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Rozdział III 
Naruszenie prawa z rejestracji znaku 
towarowego

§ 1. Uwagi ogólne

naruszenie prawa do znaku towarowego (w tym prawa z rejestracji) 
przedstawia się rozmaicie na tle poszczególnych krajowych systemów 
prawnych, brak jest bowiem jednolitej koncepcji wkroczenia w zakres 
tego prawa. Biorąc pod uwagę jedynie szczególne regulacje ustawowe 
w dziedzinie prawa znaków towarowych, można wyróżnić dwa modele 
naruszenia prawa do znaku towarowego. po pierwsze, akt naruszenia jest 
ograniczony do przypadków wywołania niebezpieczeństwa wprowadzenia 
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów1; wskazana konfuzja jest 
rezultatem bezprawnego użycia takiego samego lub podobnego oznacze-
nia dla towarów objętych ochroną. te wszystkie sposoby użycia danego 
oznaczenia przez osobę trzecią, które nie wywołują niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, są legalne 
w świetle ustaw szczególnych regulujących ochronę znaków towarowych. 
akt naruszenia jest więc oparty na koncepcji ochrony przepisami ustawy 
szczególnej jedynie w ramach realizowanej przez znak towarowy funkcji 
oznaczenia pochodzenia. takie ujęcie naruszenia prawa do znaku towa-
rowego nie wyklucza możliwości szerszej ochrony tych oznaczeń wyróż-
niających na podstawie innych przepisów, a zwłaszcza prawa nieuczciwej 
konkurencji. po drugie, akt naruszenia obejmuje dwa odrębne i niezależne 
od siebie akty bezprawnego wkroczenia w zakres prawa do znaku towa-
rowego2. Chodzi przede wszystkim o wejście w obszar tego prawa po-
przez bezprawne użycie cudzego znaku dla towarów objętych ochroną 

1 na przykład § 31 ustawy RFn.
2 na przykład § 6 ustaw Danii, Finlandii, norwegii i szwecji, art. 13a ustawy krajów Beneluksu.
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w sposób, który wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców 
w błąd co do pochodzenia towarów. jest to zatem sytuacja zbieżna z wy-
żej opisanym stanem. ponadto naruszenie polega na bezprawnym użyciu 
cudzego znaku dla towarów objętych ochroną, a w niektórych ustawach 
także dla towarów innego rodzaju, nawet gdy brak jest niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. takie uję-
cie naruszenia prawa z rejestracji oznacza objęcie bezpośrednią ochroną 
– w różnym stopniu na tle ustaw poszczególnych krajów – obok funk-
cji oznaczenia pochodzenia także funkcji reklamowej. Bezpośredniość 
ochrony funkcji reklamowej wyraża się w tym, że zakazane jest bezprawne 
wykorzystanie renomy znaku, nawet jeżeli użycie tego znaku przez osobę 
trzecią nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd potencjal-
nych odbiorców co do pochodzenia towarów3.

W ustawodawstwie szczególnym nie jest natomiast bezpośrednio zabez-
pieczona funkcja jakościowa w ramach aktu naruszenia prawa z rejestracji zna-
ku towarowego4. podlega ona jedynie ochronie pośredniej w granicach funkcji 
oznaczenia pochodzenia, jak również w ramach funkcji reklamowej. pośred-
nia ochrona tej funkcji na tle przepisów dotyczących prawa do znaku znajduje 
wyraz w tym, że uprawniony może wystąpić wobec osoby trzeciej, która uży-
wa znaku dla gorszych jakościowo towarów, jeżeli towarzyszy temu niebez-
pieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, 
a także gdy osoba trzecia bezprawnie wykorzystuje renomę danego znaku.

poważne znaczenie w dziedzinie ochrony przed bezprawnym użyciem 
znaku towarowego mają przepisy ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji5. Zakres zastosowania tych przepisów jest zróżnicowany 
w zależności od przyjętej w danym państwie ustawy szczególnej koncep-
cji naruszenia prawa do znaku. ogólnie mówiąc, zakres ten jest szeroki 
w przypadku ograniczenia naruszenia prawa do znaku towarowego do sy-
tuacji takiego bezprawnego użycia chronionego znaku dla towarów tego 
samego rodzaju, które wywołuje niebezpieczeństwo powstania pomyłek 
odbiorców co do pochodzenia towarów. jest znacznie węższy w tych kra-
jach, w których szczególne ustawy nie tylko zabezpieczają w ramach aktu 
naruszenia funkcję oznaczenia pochodzenia, ale również funkcję rekla-
mową. orzecznictwo większości rozwiniętych krajów zachodnich przyznaje 

3 m. niedzielska, R. skubisz, La nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985, pI 1987, nr 2, s. 83.
4 Zob. na temat możliwości ochrony funkcji jakościowej znaku w ramach ustany o znakach towa-
rowych: F. henning-Bodowig, Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRuR Int. 
1985, s. 445 i n.
5 Zob. rozdział I § 3 p. 2.
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znakom ochronę poza granicami podobieństwa na podstawie klauzul gene-
ralnych zawartych w ustawodawstwie nieuczciwej konkurencji ze względu 
na powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do 
pochodzenia towaru, wykorzystanie renomy upostaciowanej w danym zna-
ku (pasożytnictwo), zagrożenie tej renomy oraz rozwodnienie znaku6.

stosunkowo szeroko prezentuje się w orzecznictwie i w piśmiennictwie 
pogląd, że użycie cudzego znaku dla towarów innego rodzaju może wy-
wołać niebezpieczeństwo pomyłek odbiorców co do pochodzenia towa-
rów7. taką możliwość dopuszcza się raczej w odniesieniu do sławnych 
znaków, a wyklucza w przypadku innych znaków towarowych. Wykorzy-
stanie renomy znajduje wyraz w dwóch formach8: poprzez skierowanie 
uwagi konsumentów na towar oznaczony danym znakiem oraz wykorzy-
stanie wyobrażeń konsumentów o jakości wyrobów, w związku z którymi 
ta renoma powstała. Zagrożenie renomy znaku9 może być spowodowane 
używaniem znaku dla towarów istotnie gorszych jakościowo oraz poprzez 
używanie znaków dla towarów, których cechy strukturalne wywołują nie-
przyjemne skojarzenia konsumentów. W obydwu przypadkach chodzi 
w praktyce o znaki sławne. Brak jest bowiem wykorzystania renomy lub 
jej zagrożenia w razie użycia zwykłego znaku dla towarów innego rodzaju. 
termin „rozwodnienie znaku” (rozwodnienie renomy oznaczenia) dość 
często występuje w piśmiennictwie, rzadziej w orzecznictwie. W myśl naj-
lepszej definicji, jaką spotkałem w literaturze, „rozwodnienie jest to stop-
niowy zanik postrzegania lub rozproszenie identyfikacji znaku lub nazwy 
w opinii publicznej wskutek ich użycia na niekonkurencyjnych towarach. 
Im bardziej wyróżniający się lub unikalny jest znak, tym głębsze jest jego 
oddziaływanie na świadomość publiczną i większa potrzeba jego ochrony 
przed utratą znaczenia lub rozerwaniem więzi z konkretnym produktem, 
w związku z którym był używany”10. procesowi rozwodnienia podlega 
każdy znak, jednakże szczególnie podatne są sławne znaki towarowe. po-
wyższe kryteria uznania użycia cudzego znaku dla towarów innego rodzaju 

6 por. w tej kwestii w szczególności: R. sack, Die „Verwässerung” bekannter Marken und Unternhmen-
skennzeichen, WRp 1985, s. 459 i n. i cyt. tam obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo.
7 Ibidem. Zob. również: m. Deliège-sequaris, Der Schutz der Marke gemuss Art. 13A. Benelux – 
Warenzeichengesetz, GRuR Int. 1980, s. 576. odmiennie: R. krasser, Zum Umfang des Markenschutzes 
nach dem Benelux – Warenzeichengesetz, GRuR Int. 1975, s. 389.
8 W szczególności: R. sack, Die Schmarotzerkonkurrenz in der deutschen Rechtaprechung, [w:] La concurrence 
parasitaire en droit compare: Actes du Colloque de Lausanne, „Conparativa” 1981, t. XIX, s. 65 i n.
9 a. Baumbach, W. hefermehl, Wettbewerbsrecht, münchen 1983, s. 342; R. sack, Die „Werwässerung”…, 
s. 463.
10 p. schechter, The rational bases of  trademark protection, 40 harv, l. Rev., s. 325.
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za niedozwolone nie mają charakteru rozłącznego, a wprost przeciwnie, 
jak wynika z lektury orzecznictwa11, prawie zawsze występują łącznie. I tak 
skutkiem wykorzystania renomy cudzego znaku jest osłabienie jego od-
działywania na klientów, czyli rozwodnienie znaku, wprowadzenie w błąd 
odbiorców co do pochodzenia towarów odbywa się równocześnie z wy-
korzystaniem renomy znaku itp.

W systemie prawa polskiego ustawa z 1985 r. chroni prawo z rejestracji 
znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, nato-
miast przepis art. 3 ustawy z 1926 r. zapewnia uzupełniającą ochronę. po-
wstaje konieczność przedstawienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji 
w świetle ustawy szczególnej oraz ustalenia katalogu deliktów używania 
cudzego znaku przez art. 3 u.n.k. W obydwu przypadkach konieczne jest 
sięgnięcie do obcych rozwiązań prawnych. jest to szczególnie pożądane 
przy omawianiu legalności używania chronionego znaku dla towarów tego 
samego rodzaju, jak również innego rodzaju w sposób, który nie wywołuje 
niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia 
towarów. uważam za konieczne omówienie problematyki uzupełniającej 
ochrony znaku towarowego, tzn. zastosowania art. 3 u.n.k., z następują-
cych powodów. przede wszystkim nie byłoby prawidłowe ograniczenie się 
do wniosku, czy dane użycie znaku przez osobę trzecią jest legalne w świe-
tle ustawy z 1985 r. jest zrozumiałe, że Czytelnik oczekuje również odpo-
wiedzi, czy zachowanie się osoby trzeciej ze względu na zarejestrowany 
znak towarowy nie stanowi naruszenia innych przepisów. ponadto użycie 
zarejestrowanego znaku w sposób, który nie wywołuje wśród odbiorców 
niebezpieczeństwa pomyłek co do pochodzenia towarów, może doprowa-
dzić do obniżenia wartości majątkowej znaku, a nawet jego unicestwienia 
w wyniku degeneracji (przekształcenia znaku w nazwę rodzajową). Wska-
zane użycie znaku jest jakby pośrednią formą ingerencji w cudze prawo 
z rejestracji i dlatego stanowi przedmiot rozważań niniejszej rozprawy.

§ 2. Elementy aktu naruszenia prawa z rejestracji  
znaku towarowego

1. Bezprawność używania cudzego znaku towarowego
Z bezprawnością w prawie cywilnym mamy do czynienia wtedy, gdy wy-

stępuje obiektywna sprzeczność między zachowaniem się sprawcy a prze-
pisami prawa ustanawiającymi reguły postępowania. ponieważ bezpraw-
ność ma charakter obiektywny, to nie ma znaczenia brak zdolności do 

11 Zob. np. orzeczenia przytoczone przez R. sacka: Die „Werwässerung”…, s. 461 i n.
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rozeznania i powzięcia woli, brak winy, dobra wiara i inne stany psychiczne 
osoby działającej.

używanie cudzego zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku do 
niego podobnego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich 
stanowi akt naruszenia prawa z rejestracji, gdy charakteryzuje się bezpraw-
nością. przesłanka bezprawności jako element pojęcia naruszenia prawa 
z rejestracji znaku towarowego jest wyrażona w sformułowaniu art. 19 usta-
wy: „b e z p o d s t a w n i e  [podkr. – R.s.] używający”. pogląd, że określenie 
ustawy należy rozumieć jako bezprawność, znajduje mocne oparcie w dwóch 
faktach. po pierwsze, wprowadzenie do art. 19 zwrotu „bezpodstawnie uży-
wający” jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ten zwrot jest rozumiany jako 
„bezprawnie używający”; wszelkie próby nadania innego znaczenia dyskuto-
wanemu zwrotowi nie prowadzą do jakiegoś racjonalnego rezultatu z punk-
tu widzenia art. 19, który określa pojęcie naruszenia prawa z rejestracji. po 
drugie, przepis art. 19 został wprowadzony do projektu ustawy o znakach 
towarowych w toku prac w sejmie na mój wniosek. Rozpoczynał się według 
projektu od następującego zwrotu: „kto bezprawnie używa”. przepis ten – 
wbrew mojej woli – został przeredagowany. Celem tej zmiany było jakoby 
podkreślenie, że w art. 19 chodzi właściwie o bezprawność cywilnoprawną, 
wcześniejszy zwrot „kto bezprawnie używa” rzekomo sugerował charakter 
karnoprawny czynu opisanego w art. 19 ustawy.

Bezprawność używania znaku towarowego przez osobę trzecią pole-
ga na tym, że nie może ona przeciwstawić uprawnionemu z tytułu re-
jestracji własnego uprawnienia do używania znaku towarowego. prawo 
osoby trzeciej do używania znaku towarowego może wynikać z oświad-
czenia woli uprawnionego, z tytułu rejestracji, tzn. gdy zawarto umowę 
licencyjną (art. 17) bądź umowę użytkownika (art. 265 k.c.). prawo osoby 
trzeciej do używania znaku towarowego może być również skutkiem nie-
wzruszalności prawa z rejestracji (art. 31). osoba trzecia zachowuje swoje 
prawo z rejestracji, pomimo istnienia innego prawa do znaku towarowego 
z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli zostały spełnione warunki prze-
widziane w art. 31 u.z.t. W każdym innym przypadku (niż wymienione 
wyżej) używanie cudzego znaku ma charakter bezprawny. De lege nie jest 
dozwolone używanie cudzego znaku towarowego w charakterze używacza 
uprzedniego, używacza późniejszego, jak również licencjobiorcy przymu-
sowego. należy zauważyć, że używanie cudzego znaku towarowego nie ma 
charakteru bezprawnego, gdy przypada na okres nieobjęty prawem z reje-
stracji, ponieważ uznano je za wygasłe bądź unieważniono, choćby istniało 
w dacie wniesienia powództwa z tytułu naruszenia prawa z rejestracji.
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2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do 
pochodzenia towarów
a. pojęcie i rodzaje
Drugim składnikiem pojęcia naruszenia prawa z rejestracji znaku to-

warowego jest wywołanie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców 
w błąd co do pochodzenia towarów poprzez użycie w obrocie gospo-
darczym cudzego zarejestrowanego znaku lub znaku do niego podob-
nego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich (art. 19). 
nadanie niebezpieczeństwu wskazanej konfuzji decydującego znacze-
nie z punktu widzenia naruszenia prawa z rejestracji oznacza związanie 
ochrony tego prawa z realizowaną przez znak towarowy funkcją ozna-
czenia pochodzenia. Rozumienie tej funkcji stanowi punkt wyjścia dla 
określenia pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd 
co do pochodzenia i jego rodzajów.

niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pocho-
dzenia towarów polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego 
prawdzie przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z re-
jestracji danego towaru ze względu na nałożony znak. odbiorcy mogą 
błędnie przypuszczać, że dany towar został oznaczony lub wprowadzony 
do obrotu za wiedzą i zgodą osoby uprawnionej. Zgodnie z charakterem 
informacji przekazywanych przez znak towarowy użycie znaku przez oso-
bę nieuprawnioną może wywołać niebezpieczeństwo pomyłek w wąskim 
(pomyłki co do tożsamości przedsiębiorstwa) i w szerokim (pomyłki co 
do związków łączących uprawnionego z rejestracji z osobą używającą 
danego znaku) rozumieniu. W pierwszym przypadku chodzi o pomył-
ki przeciętnego konsumenta, gdy nie może on rozróżnić znaków osoby 
uprawnionej i naruszyciela umieszczonych na towarach objętych rejestra-
cją (podobnych) i tym samym przypuszcza, że wszystkie towary z tymi 
znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji (bezpośrednie niebez-
pieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów), bądź też 
rozróżnia znaki osoby uprawnionej i naruszyciela, lecz z uwagi na stopień 
podobieństwa oznaczeń i towarów uważa, że wszystkie wyroby z tym zna-
kiem pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej (pośrednie niebez-
pieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towa-
rów). W drugim przypadku przeciętny odbiorca odróżnia znaki towarowe 
uprawnionego z rejestracji i naruszyciela jako oznaczenia produktów po-
chodzących z różnych przedsiębiorstw, lecz ze względu na podobieństwo 
oznaczeń i towarów przypuszcza, że osoba używająca danego znaku po-
zostaje z uprawnionym z tytułu rejestracji w związkach organizacyjnych, 
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gospodarczych lub prawnych istotnych dla powstania, oznaczenia i wpro-
wadzenia do obrotu danego towaru.

Warunkiem powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców 
w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem jest użycie przez osobę 
nieuprawnioną danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego, tzn. 
użycie znaku w obrocie gospodarczym w celu zindywidualizowania towa-
rów na podstawie ich pochodzenia. każdy przypadek użycia bez zgody 
uprawnionego cudzego zarejestrowanego oznaczenia (znaku podobnego) 
w związku z towarami zarejestrowanymi (podobnymi) w charakterze zna-
ku towarowego w sposób konieczny wywołuje niebezpieczeństwo wpro-
wadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów z tym znakiem. 
ustalenie, czy na tle konkretnego przypadku użycia cudzego znaku to-
warowego zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do po-
chodzenia, sprawia poważne trudności zarówno w praktyce krajowej, jak 
i zagranicznej. konfuzja ta jest wynikiem podobieństwa znaków towaro-
wych (oznaczenia i towarów) użytych przez nieuprawnionego do znaku 
towarowego (oznaczenia i towarów) osoby uprawnionej z tytułu rejestra-
cji. Dlatego też przy ustalaniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd co do pochodzenia konieczne jest badanie podobieństwa towarów 
i oznaczeń obydwu porównywanych znaków towarowych.

B. podobieństwo towarów
problem ustalenia podobieństwa towarów powstaje w sytuacji używania 

chronionego oznaczenia dla innych towarów niż wymienione w rejestrze zna-
ków towarowych. ustawa nie zawiera określenia pojęcia podobieństwa (jedno-
rodzajowości) towarów. kwestię wykładni tego określenia pozostawiono, sto-
sownie do opinii wyrażonej w ustawie z 1963 r., organom stosującym prawo12. 
uważam, że towary są podobne (tego samego rodzaju), gdy w razie umiesz-
czenia na nich identycznego znaku o przeciętnej sile oddziaływania przeciętny 
odbiorca może mniemać, że porównywane towary pochodzą z jednego i tego 
samego przedsiębiorstwa. W każdym innym przypadku uznaje się towary za 
niepodobne, choćby nawet odbiorca uważał, że porównywane towary pocho-
dzą z przedsiębiorstw, które pozostają w związkach organizacyjnych, gospo-
darczych itp. przy ocenie podobieństwa towarów nie bierze się pod uwagę 
możliwości pochodzenia towarów z kilku przedsiębiorstw13.

12 m. kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie 
znaków towarowych, Zn uj pWoWI, nr 28, s. 32.
13 odmienne postępowanie doprowadziłoby do nieodpowiadającego potrzebom rozszerzenia zakresu 
ochrony. podobnie: p. troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, s. 147.
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przy ustalaniu podobieństwa towarów należy uwzględnić trzy główne 
kryteria: rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu14.

kryterium rodzaju towarów ma zasadnicze znaczenie. Dotyczy ono 
rodzaju materiału, z którego wykonano porównywane produkty, zasady 
działania, sposobu wytworzenia oraz wyglądu zewnętrznego produktów. 
Rodzaj materiału pozwala uznać za towary podobne odzież wierzchnią 
i wyroby galanteryjne ze skóry. przy uwzględnieniu zasady działania 
należy stwierdzić podobieństwo golarek elektrycznych i elektrycznych 
przyrządów do masażu, a wykluczyć podobieństwo brzytew i golarek 
elektrycznych. mniejsze znaczenie w praktyce ma sposób wytwarzania 
i powinien on być raczej uznany za czynnik pomocniczy przy ocenie 
podobieństwa towarów, chociaż sposób wytwarzania wyrobów metalo-
wych (np. odlewanie lub spawanie) może wzmocnić lub osłabić ich po-
dobieństwo na tle innych kryteriów. pomocniczy charakter ma również 
wygląd zewnętrzny, tj. podobieństwo wyrobów lub ich opakowań pod 
względem kształtu, koloru, a także znajdujących się na tych wyrobach 
(opakowaniach) elementów dekoracyjnych.

kryterium przeznaczenia towaru obejmuje dziedzinę zastosowania to-
waru oraz jego funkcję. na podstawie tego kryterium wyodrębnia się – 
w zależności od kręgu odbiorców, rodzaju wyrobów i czasu ich użytkowa-
nia – następujące grupy towarów: powszechnego użytku, o przeznaczeniu 
produkcyjno-technicznym, trwałej i krótkookresowej eksploatacji, o prze-
znaczeniu leczniczym. przy ocenie podobieństwa należy bardziej liberal-
nie oceniać towary o przeznaczeniu produkcyjno-technicznym niż użytku 
powszechnego, gdyż w przypadku pierwszej grupy towarów (np. surowce, 
materiały budowlane, maszyny drogowe) nabywca – często znawca danej 
dziedziny – poświęca wiele uwagi danemu wyrobowi przed jego zakupem 
i możliwość pomylenia znaków jest mniejsza niż przy drugiej grupie. jeśli 
chodzi natomiast o takie towary, jak artykuły kosmetyczne i higieniczne, 
artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i wyroby przemysłu tytoniowego, 
to odbiorca może być stosunkowo łatwo wprowadzony w błąd co do ich 
pochodzenia.

Zdaniem komisji odwoławczej przy up pRl „wyroby, do oznaczania 
których znaki te [„arno” i „amico” – przyp. R.s.] są przewidziane, nie są 
wyrobami tego samego rodzaju, pomimo że mieszczą się w tej samej klasie 

14 na temat kryteriów ustalania podobieństwa towarów w literaturze krajowej zob. w szczególności 
m. kępiński, Niebezpieczeństwo…, s. 30–34 i cyt. tam orzecznictwo, a w literaturze zagranicznej: 
R. schreiner, Die Dienstleistungsmarke, köln–Berlin–Bonn–münchen 1984, s. 207 i n. i cyt. tam 
obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo Francji, Rpn, stanów Zjednoczonych, Włoch.
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i należą do wspólnej grupy artykułów odzieżowych […] towary te zaspo-
kajają odmienne potrzeby odbiorców i na ogół znajdują się w oddzielnych 
punktach sprzedaży, a co najmniej na oddzielnych stanowiskach. Zda-
niem komisji odwoławczej podział między dwoma zakresami towarów, 
na odzież wierzchnią, w szczególności o charakterze sportowym, i odzież 
bieliźniarską, w szczególności gorseciarską, jest tu tak wyraźny i istotny, 
że nie istnieje obawa, aby występowanie obu tych znaków na tym samym 
terenie mogło spowodować mylne mniemanie u odbiorców co do pocho-
dzenia towarów”15. przy zakupie przedmiotów o długotrwałym okresie 
użytkowanie i przedmiotów drogich (np. samochodów, mebli, domków 
letniskowych) nabywcy poświęcają zakupowi dużo uwagi i dlatego możli-
wa jest łagodniejsza ocena podobieństwa towarów. odwrotnie natomiast 
jest w przypadku towarów o krótkim okresie użytkowania i stosunkowo 
tanich (np. środki spożywcze, kosmetyki, drobny sprzęt domowy). Ze 
względu na ryzyko dla zdrowia człowieka związane z pomyleniem różnych 
preparatów medycznych środki lecznicze nawet o różnym przeznaczeniu 
klinicznym należy uznawać za towary podobne. Choć są one wydawane 
przez specjalistów, to jednak ostatecznym odbiorcą farmaceutyków jest 
pacjent, który najczęściej nie ma specjalistycznego przygotowania i może 
je łatwo pomylić. kryterium przeinaczenia towaru pozwala uznać za to-
wary jednego rodzaju takie wyroby, spośród których jeden ma charakter 
uzupełniający w stosunku do drugiego bądź też stanowi jego wyposażenie 
(np. taśma maszynowa należy do towarów tego samego rodzaju co i ma-
szyna do pisania, podobnie jak części zamienne do kombajnu zbożowego 
i sam kombajn).

trzecim kryterium decydującym o podobieństwie są warunki zby-
tu. jako należące do jednego rodzaju uznać należy towary sprzedawane 
w sklepach samoobsługowych, domach towarowych bądź specjalistycz-
nych przedsiębiorstwach. na przykład rowery i maszyny do szycia nie na-
leżą w polsce do towarów jednego rodzaju, ponieważ zwykle nie są one 
sprzedawane w jednym sklepie. Wraz z rozwojem sklepów samoobsługo-
wych będzie zmniejszało się znaczenie tego kryterium, jednakże obecnie 
należy je uwzględniać przy badaniu podobieństwa towarów.

komisja odwoławcza uznała, że „płyty gramofonowe, taśmy i kase-
ty, szpule i inne urządzenia przeznaczone do odtwarzania dźwięku oraz 
aparatura przeznaczona do celów badawczych i pomiarowych, jej części 
i wyposażenie nie należą do towarów tego samego rodzaju. należałoby 
zaliczyć je do towarów tego samego rodzaju, gdyby stale znajdowały się 

15 Decyzja z dn. 10.04.1984 r., odw. 1061/84 – niepubl.
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one w tych samych punktach sprzedaży oraz były rozprowadzane tymi 
samymi kanałami”16.

powyższymi kryteriami należy posługiwać się zarówno oddzielnie, jak 
i kompleksowo. każde z nich stosowane pojedynczo nie zawsze stano-
wi wystarczającą podstawę uznania, że towary należą do tego samego ro-
dzaju. uwzględnienie wszystkich kryteriów jednocześnie nie daje również 
takiej pewności. Dlatego też konieczne jest uważne śledzenie praktyki 
i orzecznictwa w tej kwestii. Fakt, że ocena podobieństwa towarów jest 
dokonywana przez różne organy (up, komisję odwoławczą przy up, sądy 
i komisje arbitrażowe), nie może prowadzić do rozbieżności. pomocni-
czym środkiem do określenia przynależności towarów do tego samego ro-
dzaju jest klasyfikacja towarów i usług przedstawiona w postaci załącznika 
do zarządzenia prezesa up, które w pełni jest zgodne z międzynarodową 
klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków17. przynależność 
towarów (usług) do wspólnej klasy nie stanowi decydującego argumentu 
na rzecz uznania towarów (usług) za należące do tego samego rodzaju, 
bowiem towary tego samego rodzaju mogą występować w różnych kla-
sach (np. klasa 3: barwniki kosmetyczne i klasa 2: barwniki; klasa 3: środki 
do czyszczenia, polerowania, puder kosmetyczny i klasa 21: przybory do 
czyszczenia, polerowania puszek do pudru). należy również uznać podo-
bieństwo (jednorodzajowość) towarów i usług. przemawia za tym przede 
wszystkim fakt, że jedno i to samo przedsiębiorstwo może produkować 
określony towar i świadczyć związane z tym usługi (np. produkcja maszyn 
rolniczych i ich naprawa). ponadto stanowisko to jest zbieżne z prakty-
ką zagranicznych urzędów patentowych18. na przykład należy uznać za 
podobne usługi i towary wymienione w następujących klasach: klasa 42: 
usługi świadczone przez salony piękności, zakłady fryzjerskie, gabinety 
kosmetyczne i klasa 3: artykuły perfumeryjne i kosmetyczne; klasa 7: ar-
tykuły higieniczne i klasa 21: przybory toaletowe. problem podobieństwa 
usług uzyskał znaczenie dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z 1985 r. 
orzecznictwo i nauka prawa powinny zatem wypracować kryteria umożli-
wiające określanie podobieństwa usług. jak wynika z doświadczeń innych 
krajów, jest to zagadnienie skomplikowane. Charakter usługi sprawia, że 
tylko niektóre kryteria określenia podobieństwa towarów mogą być stoso-
wane w odniesieniu do usług.

16 Decyzja z dn. 9.04.1984 r., odw. 1057/84 – niepubl.
17 polska odstąpiła od porozumienia nicejskiego w sprawie klasyfikacji towarów i usług (oświadczenie 
rządowe z dn. 16.04.1983 r. – Dz.u. nr 58, poz. 266).
18 Zob. w szczególności: R. schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 235 i n.


