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Na przestrzeni lat rozwdj gospodarczy oraz wzrost §wiadomosci konsumentéw
spowodowaly, ze tradycyjne metody marketingowe wykorzystywane na rynku
przestaly by¢ skuteczne. Przedsiebiorcy tworza nowe systemy identyfikacji wi-
zualnej, aby dotrze¢ do szerszej grupy odbiorcow, co znaczaco wplywa nie tylko
na spos6b przedstawienia znaké6w towarowych, ale réwniez na ich postrzeganie
przez konsumentoéw. Rozwoj ten spowodowal konieczno$é modernizacji syste-
mo6w prawnych i dostosowania ich do wymagan rynku. W konsekwencji wprowa-
dzone zmiany pozwolily réwniez na rejestracje oznaczen, ktére do tego momentu
ze wzgledu na ograniczenia technologiczne nie mogly zostaé zarejestrowane.

Na gruncie krajowym dnia 16.03.2019 . weszla w Zycie nowelizacja usta-
wy — Prawo wlasnosci przemystowej!, ktora jest rezultatem implementacji do
polskiego porzadku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych? Nowelizacja prze-

! Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), dalej
p-w.p.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majaca na celu zblize-
nie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (tekst maja-
cy znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE. L z 2015 . nr 336, s. 1 ze zm..); dalej dyrektywa 2015/2436.
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pis6w wprowadzila istotne zmiany w zakresie definicji znaku towarowego,
w tym zniesienie wymogu graficznej przedstawialno$ci. Wskutek tego ozna-
czenie chronione jest w takiej formie, w jakiej jest ono zgloszone. Mialo to na
celu zapewni¢ wieksza pewnos¢ prawna. Definicja znaku towarowego, taczo-
nego do tej pory z samym oznaczeniem odznaczajacym sie zdolnoscig odrdz-
niajaca, uleglo rozbudowaniu i pozwolilo na zglaszanie do rejestracji oznaczen
niekonwencjonalnych. We Wsp6lnym komunikacie w sprawie przedstawienia
nowych form znakéw na towarach, przyjetym przez urzedy wlasnosci przemy-
slowej panstw czlonkowskich UE oraz Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office — EUIPO)?, oprocz
tradycyjnych znakéw towarowych wymienia sie rowniez znaki przestrzenne,
pozycyjne, stanowigce wzor (desen), stanowigce kolor, dZwiekowe, ruchome,
multimedialne, holograficzne i znak inny. Zmiana przepiséw dopuscita mozli-
wos¢ rejestracji takich oznaczen, a wspomniany komunikat doprecyzowat wta-
Sciwy spos6b przedstawienia poszczegdlnych znakéw towarowychiich format.
Jednakze do rozstrzygniecia orzecznictwu i praktyce pozostawiono kwestie oce-
ny zdolnosci odrézniajacej poszczegdlnych oznaczen.

1. ZDOLNOSC ODROZNIANIA

Jezeli chodzi o istote znaku towarowego, wazna jest przede wszystkim jego
zdolno$¢ odrézniajaca, a mianowicie niezalezna wzgledem towaru, potencjal-
na zdolno$¢ oznaczen do odrézniania towaréw w obrocie (tzw. abstrakcyjna
zdolno$¢ odrézniajaca). Znakiem towarowym moze by¢ jedynie takie oznacze-
nie, ktére utkwi w pamieci konsumentéw i pozwoli na zindywidualizowanie
jego pochodzenia wzgledem okreslonego przedsiebiorcy. W tym miejscu nalezy
wskazac na rozréznienie abstrakcyjnej zdolnosci i tzw. konkretnej zdolnosci
odrézniajgcej, ktorej ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towaréw
i uslug bedacych przedmiotem zgloszenia.

Zdolno$¢ oznaczenia do uznania go za znak towarowy stanowi wiec ogot
cech, ktére wskazano w normatywnej definicji znaku towarowego oraz wy-
pracowano przez doktryne i orzecznictwo. Przyjmuje sie, Ze oznaczenie moze
zosta¢ uznane za znak towarowy, gdy jest jednocze$nie zmystowo postrzegalne,
jednolite, samoistne, przedstawione w sposéb jasny i precyzyjny.

2. FORMA PRZEDSTAWIENIOWA ZNAKU

Implementacja dyrektywy 2015/2436 zniosta wymog graficznej przedsta-
wialnosci znaku, zastepujac go jednak szczegdétowymi wytycznymi. Zgodnie

* Wspdlny komunikat w sprawie przedstawienia nowych form znakéw na towarach, https:/
euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_
euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_commu-
nication8_pl.pdf (dostep: 18.01.2022.1.).
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z art. 120 p.w.p. oznaczenie mozna przedstawi¢ w dowolnej formie, z wy-
korzystaniem ogélnie dostepnej technologii, o ile moze ono zosta¢ odtwo-
rzone w rejestrze w sposéb jasny, precyzyjny, samodzielny, fatwo dostepny,
zrozumialy, trwaly, obiektywny. Wymienione wyzej warunki, tzw. kryteria
Sieckmanna*, pozwalaja na zapewnienie odpowiedniej reprezentacji ozna-
czenia. Wprowadzenie tej nowej definicji znaku w odniesieniu do znakéw
niekonwencjonalnych bylo utrudnione ze wzgledu na brak odpowiednich
$rodkow technicznych. Jak wskazuje E. Wojcieszko-Gluszko, problem ten byt
powszechnie zauwazalny i stanowil podstawe do ztagodzenia praktyki reje-
stracji znakéw niekonwencjonalnych, nie umniejszajac jednoczesnie wspo-
mnianym kryteriom’. W tym miejscu pojawia sie jednak problem, kiedy moga
one stanowi¢ oznaczenie nadajace sie do odrézniania towaréw i ustug na ryn-
ku. Zgodnie z orzecznictwem, pomimo ze kryteria oceny charakteru odréznia-
jacego sa takie same dla r6znych kategorii znakéw towarowych, praktyczne
ich zastosowanie moze wykaza¢, ze postrzeganie wlasciwego kregu odbior-
cow niekoniecznie jest takie samo dla kazdej z tych kategorii. Dla niekt6érych
kategorii znakéw towarowych okreslenie charakteru odrézniajgcego moze
by¢ trudniejsze niz w przypadku innych®. Oznacza to, Ze niekonwencjonalne
znaki towarowe, tak jak tradycyjne, musza spelniac¢ funkcje oznaczania Zrédta
komercyjnego pochodzenia towaréw. Trybunat Sprawiedliwosci niejednokrot-
nie w wyrokach podkreslal znaczenie zasady pewnosci prawa realizowanej
przez przedstawienie oznaczenia w sposéb umozliwiajacy poznanie i doktad-
ne okreslenie przedmiotu ochrony’.

3. ZNAKI NIEKONWENCJONALNE I ICH CHARAKTERYSTYKA

Nalezy zauwazy¢, ze znakiem towarowym ze wzgledu na jego istote moga
by¢ jedynie oznaczenia postrzegalne za pomoca zmystéw. Ze wzgledu na to
kryterium wyodrebniamy znaki konwencjonalne oraz niekonwencjonalne. Do
oznaczen konwencjonalnych zalicza sie znaki stowne i graficzne oraz ich kom-
binacje. Natomiast wsréd oznaczen niekonwencjonalnych, ze wzgledu na ich
postrzeganie, rozréznia si¢ oznaczenia widzialne, takie jak kolory, hologramy,
oznaczenia ruchome, znaki pozycyjne oraz oznaczenia niewidzialne, takie jak
znaki dzwiekowe, zapachowe, smakowe, dotykowe.

W kontekscie okreslenia rodzaju znaku towarowego niezwykle istotne jest
orzeczenie Trybunalu Sprawiedliwosci z 27.03.2019 1. w sprawie C-578/17 Oy

*  Por. wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-237/00, Ralf Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748

> E. Wojcieszko-Gluszko, Pojecie znaku towarowego. Rodzaje oznaczen. Kategorie znakdw towarowych
(w:) System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemyslowej, red. R. Skubisz, Warszawa
2017, Legalis/el., s. 9.

¢ Wyrok TSUE z 29.04.2004 r. w sprawie C-456/01 P i C-457/01 E, Tabs, ECLI:EU:C:2004:258, § 38.

7 Wyrok TSUE z 26.06.2004 r. w sprawieC-49/02, Heidelberger, ECLI:EU:C:2004:384 oraz wyrok
TSUE z 30.11.2017 w sprawach polaczonych T-101/15 1 T-102/15, Redbull, ECLI:EU:T:2017:852..
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Hartwall Ab®. Trybunal podkreslil, ze obowigzkiem zglaszajacego jest przedsta-
wienie oznaczenia w formie graficznej w sposéb, ktoéry jasno i doktadnie okre-
§la przedmiot i zakres Zagdanej ochrony. Réwniez w wyroku tym zostala sfor-
mulowana zasada, ze w sytuacji, gdy w zgloszeniu znaku towarowego istnieje
sprzeczno$¢ miedzy oznaczeniem, co do ktérego wniesiono o ochrone w formie
graficznej, a kwalifikacja nadang znakowi towarowemu, to sprzecznoéc ta skut-
kuje niemoznoscig doktadnego okreslenia przedmiotu ochrony. W takiej sytu-
acji zdaniem Trybunatu organ powinien odmoéwié rejestracji tego oznaczenia ze
wzgledu na brak jasnosci i precyzji zgloszenia znaku towarowego.

3.1. ZNAK PRZESTRZENNY

Znak przestrzenny zgodnie z praktyka unijng i krajowa stanowi oznaczenie
sktadajace sie z ksztaltéw tréjwymiarowych lub obejmujacych takie ksztatty jak
np. forma opakowania. Znaki te moga stanowi¢ nie tylko same ksztalty, lecz row-
niez kombinacje ksztaltu wraz z innymi elementami. Nalezy jednak zauwazy¢, ze
przecietni konsumenci nie rozr6zniaja pochodzenia towaru na podstawie same-
80 jego ksztaltu przy braku jakichkolwiek elementéw stownych lub graficznych,
co znaczaco utrudnia stwierdzenie charakteru odrézniajacego. W takiej sytuacji,
aby oznaczenie charakteryzowalo si¢ zdolnoscia odrézniajaca, jego ksztatt musi
znaczaco odbiegac od norm i zwyczajow istniejgcych w danym sektorze. Zgodnie
z orzecznictwem Trybunatu przy ocenie odrézniajacego charakteru tréjwymia-
rowych znakéw towarowych zlozonych z ksztaltu samych towaréw nie nalezy
stosowac bardziej rygorystycznych kryteriow’.

Ze wzgledu na rozbieznosci miedzy kryteriami stosowanymi przez urzedy
ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich UE wypraco-
wano Wspdlny komunikat. Charakter odrdzniajgcy znakow tréjwymiarowych (znakéw
przestrzennych) zawierajgcych elementy stowne lub graficzne, kiedy sam ksztatt nie ma
charakteru odrdzniajgcego, ktory zawiera szczegdlowe wytyczne, przydatne przy
ocenie znakow przestrzennych.

Wspomniany dokument precyzuje miedzy innymi, Zze w przypadku ksztattu
niemajgcego charakteru odrézniajacego, lecz zawierajacego element, ktéry sam
w sobie ma charakter odrézniajgcy, mamy do czynienia z oznaczeniem majacym
jako caloé¢ charakter odrézniajacy. W takim przypadku czynnikami majacymi
wplyw na postrzeganie oznaczenia sa rozmiar i proporcje elementéw stownych/
graficznych, ich kontrast w stosunku do ksztattu oraz ich faktyczne umiejsco-
wienie na ksztalcie. Ponadto istotne znaczenie dla okreslenia wplywu elemen-
tow na odrézniajacy charakter danego oznaczenia ma réwniez ogélne wrazenie
wywolywane przez zestawienie wszystkich czynnikéw i elementéw.

Ciekawym przykladem w zakresie znakéw przestrzennych jest wyrok Try-
bunatu Sprawiedliwosci z 10.07.2014 r. w sprawie C-421/13 Apple Inc. przeciwko

8 Wyrok TSUE z 27.03.2019 . w sprawie C-578/17 Oy Hartwall Ab, Dz.Urz. UE C 187, s. 20.
?  Por. wyrok TSUE z7.10.2004 r., C-136/02 B, Torches, ECLI:EU:C:2004:592.
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Deutsches Patent — und Markenamt' dotyczacy rejestracji ukladu wnetrza sklepu
jako tréjwymiarowego znaku towarowego. Trybunal w przedmiotowej sprawie
stwierdzil, Ze przedstawienie, ktére obrazuje zagospodarowanie powierzchni
sprzedazowej za pomoca zbioru linii, konturéw i form, moze stanowi¢ znak
towarowy, pod warunkiem ze umozliwia odréznienie towaréw lub ustug przed-
siebiorstwa od towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw. Podkreslit rowniez,
ze zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej, ktére jest obrazowane przez
takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikowa¢ towary czy ustugi, w odniesieniu do
ktérych wniesiono o rejestracje jako pochodzacych z danego przedsiebiorstwa.
Wyrok ten spotkat sie z krytyka doktryny. Niemniej jednak oznaczenia tego
typu musza by¢ jednolite, postrzegane za pomoca jednego aktu poznawczego
i dystynktywne, co w przypadku rozbudowanych powierzchni sklepéw moze
by¢ niezwykle trudnymi przeslankami do spelnienia. Nalezy pamieta¢, ze zgod-
nie z art. 129" ust. 1 pkt 5 p.w.p. nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznaczenie,
ktore sktada sie wylgcznie z ksztattu lub innej wtasciwosci towaru, wynikajacej
z charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania efektu technicznego lub
zwiekszajgcej znacznie warto$¢ towaru.

3.2. REGUIACJA SZCZEGOLNA — ART. 4.1E DYREKTYWY 2015/2436

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 4.1e dyrektywy 2015/2436 nie sa
rejestrowane oznaczenia, ktore skladaja sie¢ wylacznie z:
* ksztaltu lub innej wlasciwosci wynikajacych z charakteru samych towa-
row;
* ksztaltu towaréw lub innej ich wilasciwosci niezbednych do uzyskania
efektu technicznego;
* ksztaltu lub innej wlasciwosci zwigkszajacej znacznie warto$¢ towaréw.

Dyrektywa w ten sposéb zaostrzyla dotychczasowa regulacje odnoszaca sie
jedynie do ksztaltu towaru, wskazujac wylaczenie spod rejestracji znakéw skia-
dajacych sie z innych wlasciwosci, a charakteryzujacych towar. Przestanka ta
stanowi rozszerzenie zakresu zastosowania przeszkody zwigzanej do tej pory
glownie ze znakami towarowymi przestrzennymi na pozostale oznaczenia.
Zgodnie z opinia rzecznika generalnego w sprawie C-163/16 Louboutin'' na tle
dotychczasowej konstrukcji normy istnieje koniecznos¢ zachowania rtéwnowagi
miedzy systemem konkurencji na rynku UE a wylacznoscia prawa na znaku
towarowym, umozliwiajagcym zmonopolizowanie danego oznaczenia. Prawo
to bowiem nie moze ogranicza¢ wprowadzania na rynek konkurencyjnych to-

1 Wyrok TSUE z 10.07.2014 . w sprawie C-421/13 Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent —und Mar-
kenamt, ECLLI:EU:C:2014:2070.

' Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara przedstawiona 22.06.2017 r. w sprawie
C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV, ECLLI:EU:
C:2017:495.
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warow. Istotne jest uwzglednienie w badaniu rejestrowalnosci znaku interesu
utrzymania niektérych oznaczen w domenie publicznej. Rowniez w wyroku
Trybunalu Sprawiedliwosci z 23.04.2020 1. w sprawie C-237/19 Gombic' podkre-
Slono istotny cel tej normy, wskazujac na diugi czas ochrony charakteryzujacy
prawa na znakach towarowych.

Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze kwestie odnoszace si¢ do ryzyka zmonopoli-
zowania istotnych cech danego towaru moga mie¢ zastosowanie do réznych
rodzajow znakéw towarowych — pozycyjnych, ruchowych, a nawet dzwieko-
wych, zapachowych i smakowych, gdy pokrywaja si¢ one z zewnetrzng cecha
danego towaru.

3.3. KOLOR PER SE

Zgodnie z wytycznymi kolor per se to znak, ktory sklada sie wylgcznie z jed-
nego koloru lub kombinacji koloréw bez konturéw. W celu przedstawienia ta-
kiego oznaczenia niezbedne jest przekazanie reprodukcji koloru lub kombinacji
koloréw, ktéra w sposéb jednolity i z gory ustalony ukazuje ich systematyczny
uklad, wraz ze wskazaniem koloréw poprzez odniesienie do powszechnie uzna-
wanego kodu koloru.

Trudno jest uznag, ze kolory per se jako znaki towarowe bedg spetniaty funkcje
przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze wzgledu na ich powszech-
ne uzywanie w obrocie. Sg to oznaczenia czgsciej stosowane w celach reklamo-
wych i marketingowych, a tym samym powinny by¢ dostepne dla wszystkich.
Niemniej jednak zgodnie z orzecznictwem kolor jako taki, nieokreslony prze-
strzennie, moze posiadac dla niektérych towaréw i ustug zdolnos¢ odrézniajaca,
oile mozna go przedstawi¢ w formie graficznej.

Kryteria badania zdolnosci odrézniajacej sa takie same jak dla innych znakéw.
Oznaczenia sa oceniane jako calo$¢ w odniesieniu do konkretnych towaréw
lub ustug z uwzglednieniem relewantnego kregu odbiorcéw. Kolor per se moze
wyjatkowo posiada¢ pierwotna zdolnos¢ odrézniajaca, jezeli dana grupa kon-
sumentoéw bedzie w stanie zidentyfikowac towary i/lub ustugi jako pochodzace
od konkretnego przedsiebiorcy, co podkresdlit Trybunal w wyroku z 6.05.2003 1.
w sprawie C-104/01 Libertel”. Wyjatkiem takim mogg by¢ bardzo charaktery-
styczne oznaczenia, ktére obejmuja swym zakresem ochrony ograniczona liczbe
towaréw skierowana do odpowiedniego kregu odbiorcéw. Na istnienie takiej
zdolnosci odrézniajacej moze réwniez wskazywac kolor znacznie rézniacy sie
od stosowanego na danym rynku, np. kolor, ktéry uznajemy za naturalne prze-
ciwienstwo.

Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzaleznione od ustalenia kon-
kretnej zdolnosci odrézniajacej w zwigzku ze zglaszanymi towarami lub ustuga-

12 Wyrok TSUE z 23.04.2020 r. w sprawie C-237/19 Gomboc, ECLI:EU:C:2020:296.

3 Wyrok TSUE z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, dalej wyrok
C-104/01, Libertel.
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mi. Rejestracja koloru na jeden podmiot moze bowiem prowadzi¢ do zagrozenia
swobody konkurencji. Dlatego tez waznym elementem badania zdolnosci od-
rézniajgcej takich oznaczen jest ocena interesu publicznego, tak aby nie ograni-
cza¢ dostepnosci uzywania koloréw dla swoich towaréw i ustug przez innych
przedsigbiorcow.

Oznaczenie skiadajace sie z dwoéch lub wiecej koloréw bez jakichkolwiek
ograniczen, konturéw, nie pozwoli konsumentom na powigzanie towaréw opa-
trzonych takimi kolorami z konkretnym przedsiebiorca. ,Samo tylko zestawie-
nie dwoch lub wigcej koloréw, bez nadania im formy lub konturéw, lub samo
tylko wymienienie dwéch lub wigcej koloréw we wszystkich mozliwych do
wyobrazenia formach (...) nie spelnia przestanek doktadnosci i trwatosci (...)".
Zestawienia takie moga posiada¢ jednak zdolnos$¢ odrézniajaca, jezeli beda
zwigzane z kolorami w sposdb jednolity i w okreslonym ksztalcie. W takim przy-
padku reprezentacja powinna jasno okresla¢ usytuowanie i proporcje koloréw
ulozonych w okre$lony sposéb.

Jak wskazat Trybunatl w orzeczeniu z 24.06.2004 r. w sprawie Heidelberger Bau-
chemie GmbH", ,kolory lub uklady koloréw okreslone we wniosku o rejestracje
w sposob abstrakcyjny i bez zaznaczania konturéw moga stanowié¢ znak towaro-
wy, jezeli ustalono, ze kolor lub ukiady koloréw, w kontekscie jakim sa uzywane,
rzeczywiscie prezentuja sie jako oznaczenie, a wniosek o rejestracje zawiera
dokladne dyspozycje dotyczace okreslonego z gory i stalego sposobu taczenia
koloréw, a kolory lub uklady koloréw sa wlasciwym nosnikiem informacji, ta-
kich jak w szczeg6lnosci pochodzenie towaréw i ustug”.

Nie udziela sie natomiast prawa ochronnego na oznaczenia zawierajace kom-
pozycje kolorystyczne, szczegblnie w przypadkach, gdy kolor stanowi nature
produktu (np. farby, barwniki), gdy kolor ma charakter funkcjonalny lub rodza-
jowy (np. czerwony dla gasnic), czy tez gdy wskazuje na charakterystyke towa-
réw (np. zielony wskazujacy na roéliny). Ponadto przeszkoda udzielenia prawa
ochronnego przejawia sie w taki sam sposéb jak w przypadku jednego koloru,
jezeli jeden z dwoéch koloréw jest naturalnym kolorem produktu badz tez jest
powszechnie z nim kojarzony. Trybunal Sprawiedliwosci we wspomnianym
juz wyroku C-104/01 Libertel wskazal réwniez, ze rozstrzygniecie w zakresie po-
siadania przez kolor zdolnosci odrdézniajacej, a takze kwestii istnienia interesu
ogodlnego, przemawiajacego za wylaczeniem go spod rejestracji, nalezy bada¢
w kazdym konkretnym przypadku, uwzgledniajgc chociazby liczbe towarow,
dla ktérych znak ma zostaé zarejestrowany.

3.4. DEsEN

Oznaczenie klasyfikuje sie jako deseri w przypadku, gdy sklada si¢ wylacznie
zregularnie powtarzajacych sie elementéw. Znak przedstawia sie poprzez zto-

14 Wyrok TSUE z 24.06.2004 r. w sprawie Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:384.
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zenie reprodukcji pokazujacej powtarzajacy si¢ uklad elementéw tworzacych
desen oraz opis wskazujacy powtarzalno$¢ danych elementéw oraz kolory, je-
zeli wystepuja w zgloszeniu. W orzecznictwie podkreéla sie, Ze desenie same
w sobie nie sg postrzegane przez odbiorcéw jako wskazéwki komercyjnego
pochodzenia towar6w'. Wzory powierzchni odbierane sa przez konsumentéw
gléwnie jako elementy dekoracyjne.

Znak towarowy w postaci deseniu powinien nadawac sie do odrézniania
w obrocie towaréw, dla ktérych zostat zgloszony. W takim przypadku zaskaku-
jace moze by¢ zestawienie desenia i towaru, np. desen dla sprzetu medycznego.
Przyktadowo, zgodnie z decyzjag OHIM z 29.07.2010 r. w sprawie R 868/2009-4,
przeszycia niemajace charakteru odrézniajacego w przypadku artykuléw odzie-
zowych i wyrobéw skérzanych nie posiadaja charakteru odrézniajacego takze
wobec ustug zwigzanych z danymi towarami, tak jak w tym przypadku ustug
krawieckich.

Zgodnie z orzecznictwem, w tym wyrokiem Trybunalu Sprawiedliwosci
29.10.2002 r. w sprawie T-36/01 Glass pattern'®, podczas analizowania konkretnej
zdolnosci odrézniajacej przy zgtaszaniu tego rodzaju znakdw nalezy pamietac,
ze zbyt zlozony, skomplikowany lub banalny projekt nie zostanie zapamieta-
ny przez relewantny krag odbiorcéw. Nalezy zwroécic¢ tutaj uwage rowniez na
kwestie monopolizacji motywéw zdobniczych w domenie publicznej, w szcze-
golnosci w zakresie, kiedy posiadaja banalny lub zwyczajowy charakter.

3.5. HoLoGrAMY

Znaki holograficzne stanowia oznaczenia, ktére czesto pelnig funkcje zabez-
pieczajaca lub podkreslajaca autentyczno$é towaréw (np. na plytach CD lub
banknotach). Zgodnie z definicjq znak holograficzny sklada si¢ z elementow
holograficznych. Oznacza to, Ze zasadniczo oznaczenia te bedg uwazane za od-
r6zniajace same w sobie, np. ZTUE nr 01757949. Znaki holograficzne pokazuja
dodatkowe efekty wizualne, do ktérych inne typy znakéw towarowych nie sa
zdolne. W zwigzku z tym cechy holograficzne moga obejmowac niektére z na-
stepujacych cech, takich jak efekt zamiany obrazu; tréjwymiarowy efekt obje-
tosci, np. obraz wydaje si¢ wyskakiwa¢; gleboki tré6jwymiarowy efekt, np. obraz
wydaje si¢ mie¢ glebie; obracanie tréjwymiarowych elementéw w hologramach
cyfrowych; efekty wizualizowane cyfrowo, np. na wyswietlaczu LED.

Oznaczenia te zglaszane byly juz przed nowelizacja przepiséw, jednakze
mozliwos¢ ich przedstawienia za pomoca plikéw multimedialnych otwiera
nowe mozliwosci rejestracyjne dla tych oznaczen.

5 Por. wyrok TSUE z 12.09.2007 r., T-141/06, Glaverbel, ECLI:EU:T:2007:273; wyrok TSUE 2 19.09.2012r.,
T-326/10, V. Fraas GmbH, ECLLI:EU:T:2012:436; wyrok TSUE z 10.09.2015 ., T-143/14, EE, ECLL.EU:
T:2015:616; wyrok TSUE z 9.11.2016 1., T-579/14, Birenstock Sales, ECLI:EU:T:2016:650.

16 Wyrok TSUE z9.10.2002 r. w sprawie T-36/01 Glass pattern, ECLI:EU:T:2002:245.
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3.6. ZNAK POZYCYJNY

Istota oznaczen pozycyjnych jest odzwierciedlenie umiejscowienia znaku
towarowego na produkcie. Taki znak nalezy przedstawi¢ w zgloszeniu poprzez
przekazanie reprodukcji dokladnie ukazujacej ustawienie znaku i jego rozmiar
lub proporcje do stosownego towaru. Elementy niestanowigce przedmiotu
wniosku o rejestracje musza by¢ oznaczone jako wylaczone za pomoca linii
przerywane;j.

Nalezy pamietac, ze takie oznaczenia musza charakteryzowac sie konkretna
zdolnoscia odrézniajaca, a wiec musza by¢ odbierane przez konsumentéw jako
znak towarowy, a nie tylko jako element, np. dekoracyjny, danego produktu'.

Jezeli znak pozycyjny bedzie jedynie elementem dodatkowym, nieposiada-
jacym cech wyrdzniajacych, nie moze on zosta¢ uznany za znak towarowy, na
ktéry mozna udzieli¢ prawa ochronnego.

3.7. ZNAK RUCHOMY

Znaki ruchome definiowane sa jako oznaczenia skladajace sie z ruchu lub
zmiany pozycji elementéw znaku lub obejmujace taki ruch czy zmiane pozycji.
Oznacza to, ze oprécz samego ruchu znaki mogg réwniez zawiera¢ stowa, ele-
menty graficzne, animowane postaci. Nalezy zauwazy¢, ze jako znak ruchomy
mozna zaklasyfikowac oznaczenia, ktére nie tylko ukazuja okreslony ruch, ale
réwniez zmiane m.in. koloru czy elementéw w postaci przejscia jednego ob-
razu w drugi. Uzyskanie ochrony na tego typu znaki towarowe byto mozliwe
juz wczeéniej poprzez przedstawienie graficzne sekwencji kolejno nastepuja-
cych obrazéw. Przykladem ruchomego znaku towarowego jest m.in. EUTM
nr 003429909, znak firmy Nokia prezentujgcy uscisk dfoni. Na gruncie znoweli-
zowanych przepisow krajowych rejestracje uzyskal znak o numerze R.329065.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kry-
teriom, jak w przypadku pozostatych znakow, tj. znak musi posiada¢ zdolnos¢
odrézniania towaréw i/lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub uslug
drugiego oraz posiadaé elementy wyrdzniajace si¢ i umozliwiajace zapamietanie
znaku. Zgodnie z praktyka w sytuacji, gdy jeden z elementéw znaku posiada
zdolno$¢ odrdzniajaca, znak ruchomy, oceniany jako calos¢, bedzie posiadat zdol-
nos¢ odrdzniajaca, nawet jezeli sam ruch odrézniajacy nie jest. Przykladem tego
typu znakéw sg m.in. ZTUE nr 01794795 oraz ZTUE nr 017364481. Jednak dodanie
ruchu do elementéw wskazujacych na wlasciwosci towaréw moze by¢ niewystar-
czajace. Przykladem takiej sprawy jak proba rejestracji znaku ZTUE nr 001400092,
zawierajacego opis sposobu otwierania drzwi wraz z czterema obrazami przed-
stawiajacymi sekwencje ruchu drzwi. Przedmiotowy znak nie uzyskat rejestracji
ze wzgledu na brak charakteru odrézniajacego oraz przestanke funkcjonalnosci
wynikajacej ze wzgledéw technicznych danego rozwigzania.

17 Por. wyrok TS z 15.06.2010 1., T-547/08, Orange colouring of the toe of a sock, Dz.Urz. UE C 209, s. 36.
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3.8. ZNAK MULTIMEDIALNY

Znaki multimedialne skladaja sie z zestawienia obrazu i dzwieku lub obejmu-
jacego takie zestawienie. Oznaczenia te obejmuja réwniez zestawienia zawiera-
jace elementy stowne lub graficzne.

Znaki multimedialne sa najnowszym wprowadzonym rodzajem znakéw to-
warowych. Praktyka w tym zakresie nie jest jeszcze uksztaltowana. Z pewnoscia
doktrynai orzecznictwo wypracuja w ciggu najblizszych lat konkretne wytyczne
co do oceny takich zgloszen. Obecnie znaki multimedialne podlegaja tym samym
kryteriom oceny co pozostale rodzaje znakéw. Przyjmuje sie, ze gdy co najmniej
jeden z elementéw znaku multimedialnego posiada charakter odrézniajacy sam
w sobie, znak ten zostanie uznany za odrézniajacy, jak np. ZTUE nr 017411315.
Warto pamigtad, Ze inne czynniki, takie jak dlugos¢ i ztozonosé¢ dzwieku czy ob-
razu, moga réwniez skutkowac catosciowym wrazeniem, ktére ze swej istoty nie
bedzie jednolite i mozliwe do zapamietania za pomoca jednego aktu poznawcze-
go. W takiej sytuacji oznaczenie nie bedzie moglo zostac zarejestrowane.

Przykladem zarejestrowanego znaku multimedialnego na tle przepiséw kra-
jowych jest oznaczenie o numerze R.329051 przedstawiajace gest wykonywany
przez pitkarza po strzeleniu gola z warstwa dZwiekowa stowa ,pio”.

3.9. ZNAK DZWIEKOWY

Znaki dzwiekowe stanowia popularna kategorie znakéw towarowych. Rozu-
miane sg nie tylko jako melodie, ale rtowniez sygnaly dZwiekowe, onomatopeje,
okrzyki itp. Znaki dZwiekowe sg oznaczeniami od dawna obecnymi na rynku.
Niewatpliwie jednak nowelizacja przepiséw ulatwila mozliwos¢ przedstawie-
nia znakéw dzwiekowych wylacznie za pomoca nagran, konczac doktrynalny
spor w zakresie mozliwosci precyzyjnej przedstawialnosci tej kategorii znakow
w postaci graficznej, tj. za pomoca zapisu nutowego.

Dopuszczalnoé¢ tego oznaczenia uzalezniona jest jednak od tego, czy dZwiek
sam w sobie umozliwia rozréznienie towaréw i ustug przez przecietnego kon-
sumenta i zostanie przez niego zapamigtany. Zgodnie z orzecznictwem dZzwigk
sam w sobie moze mie¢ charakter odrézniajacy, pomimo Ze z zalozenia konsu-
menci nie maja zwyczaju wnioskowania o pochodzeniu towaréw na podstawie
samej melodii. Z tego powodu zdolno$¢ rejestracyjna posiadaja te dzwieki, ktére
w znaczacy sposob odbiegaja od norm lub zwyczajow branzowych i dzieki temu
moga pelni¢ podstawowa funkcje wskazywania pochodzenia'. Spod rejestracji
wylaczone sg dZzwigki bardzo proste, sktadajace sie tylko zjednej lub dwéch nut,
z uwagi na ich krétkos¢ dzwieku, niezaleznie od towaréw i ustug'. Rejestracji
nie podlegaja réwniez zbyt dlugie dzwieki, ktérych nie mozna uznac za ozna-
czanie pochodzenia, m.in. wielogodzinne nagrania utworéw literackich, ktérym

8 Wyrok TSUE z 24.05.2012 1., C 98/11 B, Hase, EU:C:2012:307, pkt 42.
¥ Wyrok TSUE z 13.09.2016 r., T-408/15, Son Sun Jingle Sonre Plim, EU:T:2016:468.
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brakuje cech jednolitosci i nie s3 mozliwe do zapamigtania za pomocg jednego
aktu poznawczego, bedacego kluczowym kryterium identyfikacji pochodze-
nia towaru lub ustugi. Nalezy réwniez wspomnie¢ o dzwigkach zwigzanych ze
swej istoty z okreSlonymi towarami, jak m.in. dzwiek szczekania dla towaréw
takich jak karma dla psa (ZTUE nr 17356999) czy dzwiek otwieranego napoju
gazowanego dla np. napojéw (ZTUE nr 17889555).

3.10. ZNAK INNY

Zaréwno regulacje unijne, jak i krajowe nie przewiduja zamknietego katalogu
rodzajow oznaczen, ktére mozna rejestrowac jako znak towarowy. W sytuacji,
gdy zgloszony znak towarowy nie odpowiada zadnemu z wyzej przedstawio-
nych rodzajéw znakéw, zglaszajacy moze ubiegac si¢ o prawo ochronne na znak
inny. Oznaczenie takie musi jednak spetnia¢ kryteria okreslone w art. 120 p.w.p.
oraz nadawac si¢ do odtworzenia w rejestrze w spos6b wyraZny, precyzyjny,
odrebny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaly i obiektywny w celu umozliwienia
wlasciwym organom i spoleczenistwu jasnego i precyzyjnego okreslenia przed-
miotu ochrony udzielonej wiascicielowi znaku.

W przypadku znakéw innych istotne jest zalaczenie opisu zgodnego z re-
prezentacja oznaczenia oraz zaznaczenie, Ze takiego oznaczenia nie mozna
zaklasyfikowaé do wskazanych rodzajéw znakéw towarowych. Jako przykla-
dy znakéw innych doktryna wskazuje m.in. zapach, smak lub znak dotykowy.
Jednakze mozliwo$¢ uzyskania ochrony na takie oznaczenia pozostaje nadal
kwestig sporng ze wzgledu na brak adekwatnych $rodkéw technicznych do
przedstawienia ich w rejestrze?.

W orzecznictwie dominuje poglad, Ze z uwagi na brak w pelni adekwatnych
$rodkéw technicznych do przedstawienia oznaczen zapachowych, wobec czego
rejestracja takich znakéw jest watpliwa.

4. WNIOSKI

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci utorowato przedsigbior-
com droge do rejestracji znakéw niekonwencjonalnych, ktérych rejestracja byta
wczedniej utrudniona ze wzgledu na granice technologiczne zgloszen tego typu
znakéw. Zmiany te nalezy potraktowac bardziej jako ewolucje¢ Prawa wlasno-
Sci przemystowej anizeli rewolucje. Wprowadzone rozwigzania normatywne,
a tym samym nowa definicja znaku towarowego, stanowig ,dostosowanie”
przepiséw do praktyki w obrocie handlowym i rozwoju spoteczenstwa cyfro-
wego.

Niezaleznie od wprowadzanych zmian nalezy podkresli¢, Ze gtéwnym kryte-
rium, do ktérego odnosi sie zaréwno UPRP jak i EUIPO, rozpatrujac rejestracje

% Por. wyrok TSUE z 12.12.2002 1., C-273/00, Sickmann, ECLI:EU:C:2002:748; wyrok TSUE z27.10.2005 r.,
T-305/04, Eden, ECLI:EU:T:2005:380; orzeczenie EUIPO, sygn. IO EUIPO R120/2001-2.
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znakéw towarowych niekonwencjonalnych, pozostaje zdolno$¢ odrézniajaca
danego oznaczenia. Jak pokazuje praktyka, najczestszym powodem odmowy
rejestracji niekonwencjonalnych znakéw jest brak ich zdolnosci odrézniajacej.
Ewolucji regulacji nie nalezy postrzegac jako ulatwienia rejestracji kazdego
oznaczenia ze wzgledu na jego kreatywnos¢ czy nowatorsko$¢ w formie, lecz
uelastycznienie podejscia do przedstawienia przedmiotu ochrony, ktére w dal-
szym ciaggu powinno by¢ okreélone jasno i precyzyjnie. Zmiana definicji znaku
towarowego powoduje jedynie pozorna liberalizacje przepisow.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze linia orzecznicza i praktyka w zakresie oceny
zdolnosci odrézniajacej znakéw niekonwencjonalnych nadal jest nowa i otwie-
ra dalsze pytania badawcze, zwlaszcza w zakresie rozpatrywania spraw sprze-
ciwowych do tego typu oznaczen.

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