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Dopuszczalno$¢ rejestracji niekonwencjonalnych znakéw towarowych

w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci UE

STRESZCZENIE

W dniu 16 marca 2019 r. weszla w zycie nowelizacja ustawy Prawo wiasnosci przemystowej, ktora
implementowata dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych. Istotng
zmiang, jakg wprowadzita nowelizacja, jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci znaku towarowego.
Umozliwi to tatwiejsza rejestracje nieckonwencjonalnych znakéw towarowych. Celem niniejszego artykutu jest
zaprezentowanie, jak w $wietle orzecznictwa trybunalu luksemburskiego przedstawiala si¢ rejestracja
nickonwencjonalnych znakéw towarowych.

Stowa kluczowe: znak towarowy; nickonwencjonalny znak towarowy; graficzna przedstawialno$é;
rejestracja znaku towarowego

WPROWADZENIE

W dniu 16 marca 2019 r. weszta w Zycie nowelizacja ustawy Prawo wilasnosci
przemystowej'. Ustawa implementowano dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowychz. Nowelizacja wprowadzila istotne
zmiany — nowa definicje znaku towarowego, W tym zniesienie wymogu graficznej
przedstawialnosci, ktory istniat w jego dotychczasowej definicji. Prawodawca unijny, a w $lad
za nim ustawodawca krajowy, utatwil tym samym rejestracje nickonwencjonalnych znakow
towarowych. Uznano, ze istnieje konieczno$¢ modernizacji systemu znakow towarowych
w catej Unii oraz dostosowania go do ery internetu tak, aby systemy rejestracji znakow
towarowych byly szybsze, uproszczone i lepsze jakosciowo, ale takze bardziej spdjne,
przyjazne dla uzytkownikéw 1 dostgpne publicznie oraz by dziatalty z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii®.

Przepis art. 3* dyrektywy 2015/2436 wszedt w zycie 1 pazdziernika 2017 r. Zmiana
w definicji znaku towarowego dotyczyla nowego okreslenia wymogu przedstawialnosci

! Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2019, poz. 501),
dalej: p.w.p.

? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblize-
nie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja przeksztatcona)
(Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015), dalej: dyrektywa 2015/2436.

® Dyrektywa 2015/2436, pkt 6 preambuty.

* Znak towarowy moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, w szczegolnoéci z wyrazow, tacznie z nazwiskami,
lub rysunkow, liter, cyfr, kolorow, ksztattu towarow lub ich opakowan lub dzwickow, pod warunkiem Ze oznaczenia
takie umozliwiajg: odrdznianic towarow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przed-
siebiorstw oraz przedstawienie ich w rejestrze w sposob pozwalajacy wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wiascicielowi tego znaku towarowego.
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znaku towarowego. Kryterium to, jak pisze M. Zidtkowski®, nie zostato usunicte catkowicie,
ale zastgpione bardziej szczegdétowymi wytycznymi, wynikajacymi z wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Sieckmann®. Zgodnie z art. 3 dyrektywy
2015/2436 podmiot, ktéry chce uzyska¢ ochrong znaku towarowego, nie jest bezwzglednie
zobowigzany do graficznego przedstawienia znaku. Do czasu wprowadzenia nowej definicji
znaku w odniesieniu do niekonwencjonalnych znakéw towarowych spetnienie wytycznych
okreslonych w sprawie Sieckmann byto utrudnione poprzez brak odpowiednich $rodkéw
technicznych. Problem ten, jak pisze E. Wojcieszko-Gtuszko, byl powszechnie zauwazalny,
dlatego postulowano potrzebe ztagodzenia praktyki rejestracji znakéw niekonwencjonalnych
oraz przeformulowania przestanki graficznej przedstawialno$ci oznaczenia, jednoczes$nie nie
umniejszajac znaczenia siedmiu kryteriow Sieckmanna’. Z art. 3 dyrektywy 2015/2436
wynika, ze znakiem towarowym moze by¢ oznaczenie, ktére nadaje si¢ do przedstawienia
W rejestrze w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu
ochrony udzielonej wtascicielowi znaku towarowego. W swietle pkt 13 preambuty dyrektywy
2015/2436 dopuszczalna jest kazda forma przedstawienia oznaczenia, ktora wykorzystuje
ogblnie dostepng technologie, czyli nickoniecznie forma graficzna, jednak sposob
przedstawienia oznaczenia musi by¢ jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny,
zrozumialy, trwaty i obiektywnyg. W efekcie powstal system chroniacy oznaczenia w takiej
formie, w jakiej sa zglaszane (what you see is what you get), dzigki czemu poprawi si¢
czytelnos¢, dostepnose 1 fatwos¢ wyszukiwania wpisow w rejestrze znakoéw towarowych Unii
Europejskiej®. Wprowadzenie przepisow dyrektywy do polskiego porzadku prawnego wiazato
si¢ z konieczno$cig zmiany definicji znaku towarowego okreslong w art. 120 p.w.p.10 Istotng
zmiang, ktorg wprowadzila przedmiotowa nowelizacja, byto zniesienie wymogu graficznej
przedstawialnos’cill.

RODZAJE FORM PRZEDSTAWIENIOWYCH ZNAKOW TOWAROWYCH

Z przepisu art. 120 p.w.p. w nowym brzmieniu wynika, Ze znakiem towarowym moze
by¢ kazde oznaczenie umozliwiajgce odroznienie towaréw jednego przedsigbiorstwa od

® M. Zidtkowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnosci znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436/12,
,Przeglad Prawa Handlowego” 2016, nr 12, s. 13-14.

® Wyrok TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt,
ECLI:EU:C:2002:748, dalej: wyrok w sprawie Sieckmann.

" E. Wojcieszko-Gtuszko, Pojecie znaku towarowego. Rodzaje oznaczen. Kategorie znakéw towarowych, [w:]
System Prawa Prywatnego, t. 14b: Prawo wiasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Legalis/el. 2017, s. 9.

® Dyrektywa 2015/2436, art. 3 pkt 13 preambuty.

% Przedstawienie graficzne — rodzaje znakéw, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-
representation-requirement [dostep: 5.12.2019].

19 Art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2017, poz. 776).

11 7oodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 120 p.w.p. znakiem towarowym moglo by¢ kazde oznaczenie
przedstawione w sposob graficzny lub takie, ktore da si¢ w sposob graficzny wyrazi¢, jezeli oznaczenie takie
nadaje si¢ do odrézniania w obrocie towarow jednego przedsigbiorstwa od tego samego rodzaju towarow innych
przedsigbiorstw. Aby oznaczenie mogto peli¢ funkcj¢ znaku towarowego, musiato spetnia¢ tacznie dwie prze-
stanki: by¢ mozliwe do przedstawienia w sposob graficzny i nadawaé si¢ do odrdzniania towaréw jednego
przedsigbiorstwa od towaréw drugiego przedsigbiorstwa, czyli posiadac¢ tzw. abstrakcyjna zdolno$¢ odrézniaja-
ca. Brak spehienia ktorejkolwiek z przestanck powodowal wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy przez UPRP. Zob. M. Rutkowska-Sowa, Prawo znakéw towarowych, [w:] Prawo
wlasnosci intelektualnej, red. J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2018, s. 453.
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towarOw innego przedsigbiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakow
towarowych w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu
udzielonej ochrony. W art. 120 ust. 2 p.w.p. ustawodawca zamiescil otwarty katalog
dopuszczalnych form przedstawieniowych znakéw towarowych: wyraz, wlacznie z
nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztalt towaru lub
opakowania, a takze dzwigk. Zaznaczy¢ trzeba, ze podstawowg cechg znaku towarowego jest
jego zdolnos$¢ odrézniajaca, ktoérg mozna okresli¢ jako abstrakcyjng, czyli niezalezng od
towaru 1 potencjalng zdolno$¢ oznaczen do odrézniania jednorodzajowych towarow
W obrocie, ktora decyduje o uznaniu za znak towarowylz. Urzad Patentowy RP (UPRP)
wyrdznia nastepujace kategorie znakow towarowych: slowne, graficzne, stowno-graficzne,
przestrzenne, pozycyjne, dzwickowe, kolor, desen, ruchome, multimedialne, hologramy oraz
inne®®. Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej wyrdznia z kolei znaki: stowny,
graficzny, przestrzenny, pozycyjny, stanowiacy wzor, znak (pojedynczy) kolorowy, znak
(kombinacja) koloréw, dzwigkowy, ruchomy, multimedialny i holograficzny™. Z przepisow
unijnego prawa znakéw towarowych z art. 4 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej”> wynika, ze znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakichkolwiek oznaczef,
W szczegblnosci z wyrazow, lacznie z nazwiskami, lub rysunkow, liter, cyfr, koloréw, ksztattu
towarow lub ich opakowan lub dzwigkow, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja
odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardow lub ushug innych
przedsigbiorstw. Znaki musza by¢ przedstawione w rejestrze w sposob pozwalajacy
wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu
ochrony udzielonej wiascicielowi tego znaku towarowego.

W odniesieniu do problematyki objetej tematem artykutu przedstawiciele doktryny
przeprowadzili podzial na znaki konwencjonalne i niekonwencjonalne. Zasadniczo do
znakéw konwencjonalnych mozna przyporzadkowac znaki stowne, graficzne i stowno-
-graficzne, a do znakow niekonwencjonalnych — przestrzenne, pozycyjne, dzwigkowe, kolor,
desen, ruchome, multimedialne, hologramy oraz inne. W doktrynie wyr6znia si¢ rézne formy
przedstawieniowe oznaczen oparte na sposobie ich percepcji. Zdaniem J. Koczanowskiego
istnieja  nastgpujace rodzaje znakow towarowych: slowne, obrazowe, plastyczne
i kombinowane®®. Doktryna wymienia takze znaki stowne, ktore odbierane sa za pomoca
zmystu wzroku 1 stuchu, znaki graficzne i1 ,,kolorowe” postrzegane zmystem wzroku, jak
réwniez odbierane zmystem wzroku i dotyku znaki plastyczne, a takze dzwigkowe, odbierane
za pomocg zmyshi stuchu. Klasyfikacja znakéw na podstawie wspomnianego Kkryterium
percepcji oznaczen jest przez doktryng uznawana za tradycyjna i cieszy sie jej akceptacja™.
Wedlug kryterium percepcji oznaczenia mozna podzieli¢ na oznaczenia typowe, tzw.
konwencjonalne, postrzegane za pomocg zmystu wzroku, a takze oznaczenia nietypowe, tzw.

2\Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., GSK 1346/10, LEX nr 1134648.

3 Co to jest znak towarowy?, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-
informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy [dostep: 5.04.2020].

! Definicja znaku towarowego, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-definition [dostep: 5.04.2020].
5 Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017, dalej: rozporzadzenie 2017/1001.

163, Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakéw towarowych, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellofi-
skiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej” 1976, z. 8, s. 25.

17 7ob. szerzej: E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., 5. 14-15.
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niekonwencjonalne, postrzegane zmystem wzroku (znaki widzialne) czy innymi zmystami
(znaki niewidzialne)'®. Oznaczeniami konwencjonalnymi sa przede wszystkim znaki stowne,
odbierane za pomoca zmystu wzroku i stuchu, sktadajace si¢ z liczb, liter lub ich kompozycji
(moga by¢ zarejestrowane pojedyncze wyrazy, nazwiska, wyrazenia, neologizmy czy tez
slogany)™, a takze znaki graficzne (obrazkowe) — oznaczenia postrzegane jedynie za pomoca
wzroku, np. rysunki, monogramy, ornamenty?’. Znaki niekonwencjonalne obejmuja dwa
podzbiory, a mianowicie oznaczenia postrzegane wzrokowo oraz oznaczenia, ktére odbierane
sg innymi zmystami niz zmyst wzroku®. Doktryna wskazuje, ze niekonwencjonalnymi
oznaczeniami widzialnymi sg kolory per se (tj. nieograniczone przestrzennie), znaki
plastyczne, znaki pozycyjne, hologramy, znaki ruchome (w tym animowane) i w postaci
gestu. Znaki plastyczne 1 tréjwymiarowe (3D) to znaki przestrzenne. Natomiast oznaczenia
niekonwencjonalne niewidzialne to znaki dzwickowe, dotykowe, zapachowe oraz smakowe?.
W moim przekonaniu taki podziat nalezy uzna¢ za wiasciwy. Z komunikatu Ministerstwa
Rozwoju wynika, ze dopuszczono nowoczesne znaki towarowe, takie jak znaki smakowe,
zapachowe oraz holograficzne. Dzicki temu ,,przedsigbiorcy beda korzysta¢ z szerszej palety
wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego. |...] Przedsigbiorca jako znak towarowy
w Urzedzie Patentowym bedzie mogl zastrzec np. figur¢ w wymiarze 3D,

NORMATYWNE PRZESEANKI REJESTRACII
ZNAKOW TOWAROWYCH NIEKONWENCJONALNYCH

Procedura krajowa dotyczaca rejestracji znakéw towarowych inicjowana jest poprzez
dokonanie zgloszenia znaku towarowego przed Urzedem Patentowym RP, ktére jest
sprawdzane od strony formalnoprawnej. Rejestracja ma charakter fakultatywny i decyduje
0 przyznaniu znakowi prawa ochronnego. Tworzy ona rowniez gwarancj¢ ochrony przed
naruszeniami, ktére wymienione sg w art. 296 p.w.p.24 Wymogi formalne zgloszenia znaku
towarowego znajduja si¢ w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszefn znakow towarowychzs. Zgloszenia znaku
dokonuje si¢ w formie podania, ktére powinno zawiera¢ m.in. okreslenie znaku towarowego
oraz wskazanie towardw, dla ktorych znak jest przeznaczony, regulamin znaku (do zgloszenia
wspolnego znaku towarowego lub zgloszenia znaku w celu uzyskania wspdlnego prawa

ochronnego), dane petnomocnika, jesli zgtaszajacy dziala za jego poérednictwem26.

8 M. Ziotkowski, Rodzaje znakéw towarowych ze wzgledu na ich percepcje zmystami oraz przedstawialnosé
w rejestrze, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 2015, nr 1, 5. 54 i n.

193, Sitko, Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. T. Demen-
decki, A. Nieweglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015, s. 605.

% M. Andrzejewski, Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komen-
tarz, red. P. Kostanski, Warszawa 2014, s. 795.

2L E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 15.

% Ibidem; U. Promifska, Znaki towarowe i prawo ochronne, [w:] Wiasnos¢ przemystowa i jej ochrona, red.
E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2014, s. 404.

B Prezydent podpisal nowelizacje Prawa wiasnosci przemystowej, 2019, www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-
podpisal-nowelizacje-prawa-wlasnosci-przemyslowej [dostep: 5.04.2020].

* M. Rutkowska-Sowa, op. cit., s. 473.

> Dz.U. 2016, poz. 2053, dalej: rozporzadzenie w sprawie znakow.

% Art. 138 pkt 11 3 p.w.p. oraz § 4 rozporzadzenia w sprawie znakow.
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Przed udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy UPRP bada jedynie
przeszkody bezwzgledne uzyskania prawa ochronnego, okre$lone w art. 1211' p.w.p.
Przestanki wzgledne, okreslone w art. 131' p.w.p., moga stanowi¢ podstawg do wniesienia
sprzeciwu?’. UPRP niezwlocznie dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”
0 zgloszeniu znaku towarowego, do ktérego nie stwierdzono braku warunkéw wymaganych
do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 129',
136', 136* p.w.p. Urzad Patentowy moze wydaé¢ decyzje odmowng na udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy, jezeli uzyska informacje o okoliczno$ciach z art. 129!, 136!,
136 p.w.p. oraz po ogloszeniu o zgltoszeniu znaku towarowego. W terminie 3 miesiecy od
daty ogloszenia o zgloszeniu znaku towarowego uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego, jak rowniez uprawniony z wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego
moze wnie$¢ sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego z przyczyn, o ktérych mowa
wart. 129! ust. 4 lub art. 132' ust. 1-3. Istotne jest to, ze termin ten nie podlega
przywroceniu®,

Natomiast zgloszenie unijnego znaku towarowego dokonywane jest wylacznie
w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (European Union Intellectual
Property Office — EUIPO) (art. 30 rozporzadzenia 2017/ 1001)29. Zgloszenie to powinno
zawiera¢: wniosek o rejestracje unijnego znaku towarowego, informacje identyfikujace
zglaszajacego, wykaz towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje si¢
0 rejestracj¢, a takze przedstawienie znaku. Zgloszenie unijnego znaku towarowego podlega
oplacie za zgloszenie obejmujace jedng klase towarow lub us%ug?’o. Nalezy pamigtac o tym, ze
rejestracja znaku towarowego wywotuje jednakowe skutki prawne na terytorium Unii
Europejskiej. Poprzez zarejestrowanie znaku zostaje on wpisany do jednego rejestru znakow
towarowych, ktory jest skuteczny na terytorium Unii Europejskiej™.

Co istotne, system rejestracji znakow towarowych w Unii Europejskiej to system
sprzeciwowy32. Po zgloszeniu znaku towarowego przeprowadzane jest jedynie badanie
przestanek bezwzglednych. Nie dokonuje si¢ oceny przestanek wzglednych. Przeslanki
bezwzgledne sa oceniane na wniosek®. Nie sa kwestionowane znaki, ktore sg identyczne czy
podobne do znakoéw wczesniej zarejestrowanych. W tym systemie uprawnieni do znakow
wczesniejszych, aby nie dopusci¢ do rejestracji podobnych czy identycznych znakow, sami
musza ztozy¢ sprzeciw na etapie postgpowania zgloszeniowego z urzedu, dlatego ze badanie
takie nie jest przeprowadzane z urzqdu34.

W art. 3 rozporzadzenia wykonawczego Komisji UE 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r.*°
prawodawca unijny uregulowal sposdb przedstawienia znakéw towarowych w rejestrze.

" M. Rutkowska-Sowa, op. cit., s. 478.

%8 Art. 146" ust. 115 p.w.p., art. 152" ust. 1 p.w.p.

2 M. Rutkowska-Sowa, op. cit., s. 498.

%0 Art. 31 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 2017/1001.

31 M. Rutkowska-Sowa, op. cit., s. 497.

* Ibidem.

3 A. Szewc, M. Mazurek, Postepowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, [w:] Sys-
tem Prawa Prywatnego, t. 14b: Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 585.

% E. Demby-Siwek, Zmiana systemu rozpatrywania zgloszer znakéw towarowych, ,Kwartalnik Urzedu Paten-
towego RP” 2015, nr 4, s. 5.

% Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. okre$lajace szczegotowe zasady
wykonania niektorych przepisOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie
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Zgodnie z tym przepisem znak towarowy przedstawia si¢ w dowolnej stosownej formie,
z wykorzystaniem ogoélnie dostepnej techniki, o ile moze on zosta¢ odtworzony w rejestrze
W sposéb jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaly i obiektywny, tak
aby umozliwi¢ wilasciwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokladnego
przedmiotu ochrony udzielonej jego wlascicielowi. Bioragc pod uwage znaki niekonwencjonalne
przestrzenne, skladajace si¢ z ksztattu trojwymiarowego lub obejmujacego taki ksztalt,
przedstawia si¢ je poprzez zlozenie reprodukcji graficznej ksztattu, w tym obrazow
wygenerowanych komputerowo albo fotografii. Jesli chodzi o znak pozycyjny, polegajacy na
specyficznym sposobie natozenia lub umieszczenia znaku na towarach, przedstawia si¢ go
przez ztozenie reprodukcji okreslajacej pozycje znaku 1 jego rozmiar lub proporcje
W odniesieniu do danych towardéw. Jezeli znak towarowy stanowi wzor i sktada si¢ wyltacznie
z regularnie powtarzajacych si¢ elementow, nalezy go przedstawié poprzez zlozenie reprodukcji
pokazujacej wzor powtorzenia. W przypadku znaku bedacego kolorem i sktadajgcego sie
wylacznie z jednego koloru bez konturéw, znak przedstawia sie, sktadajac reprodukcje koloru,
wskazujac ten kolor przez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Natomiast jezeli
znak jest zlozony z zestawienia kolorow bez konturow, nalezy go przedstawi¢ przez ztozenie
reprodukcji pokazujacej systematyczne utozenie zestawienia kolorow w jednorodny i z gory
ustalony sposob, wskazujac te kolory poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu
koloru. Przy znaku dzwickowym, tzn. skladajacym si¢ wytacznie z dzwigku lub zestawienia
dzwiekow, nalezy ztozy¢ plik dzwiekowy odtwarzajacy dany dzwigk lub doktadne
przedstawienie dzwigku w formie zapisu nutowego. Znak ruchomy, ktéry sktada si¢ z ruchu lub
zmiany pozycji elementéw znaku lub obejmujacego taki ruch lub zmiane pozycji, przedstawia
si¢, sktadajac plik wideo lub szereg sekwencyjnych obrazow nieruchomych ilustrujacych ruch
lub zmian¢ pozycji. Znak multimedialny, czyli zestawienie obrazu i1 dzwigku lub obejmujacy
takie zestawienie, przedstawia si¢ przez ztozenie pliku audiowizualnego zawierajacego
zestawienie obrazu i dzwigku. Znak holograficzny, sktadajacy sie z elementow holograficznych,
przedstawia sie, sktadajac plik wideo lub reprodukcje graficzng lub fotograficzna, obejmujace
widoki niezbgdne do wystarczajacego zidentyfikowania efektu holograficznego w catosci.

PRZEGLAD ORZECZNICTWA SADOWEGO

Zagadnienie rejestracji znakow towarowych ,,wymykajacych si¢” kryterium graficznej
przedstawialno$ci stanowilo przedmiot licznych rozwazan Trybunatu Sprawiedliwosci.
Analiza orzecznictwa oraz pogladow przedstawicieli doktryny pozwala na wskazanie
elementow charakterystycznych dotyczacych tej problematyki. Co prawda, pierwsze
orzeczenia dotyczace znakow niekonwencjonalnych zapadaly na tle poprzednio
obowigzujacego stanu normatywnego, jednak wyprowadzone przez trybunat luksemburski
przestanki staly si¢ podstawa dla przyjecia nowych rozwigzan i1 rezygnacji z kryterium
graficznej przedstawialno$ci oznaczenia. W tym zakresie orzeczenie w sprawie Sieckmann
obejmowato analiz¢ problematyki przedstawialno$ci graficznej znakow. Sprawa dotyczyta
oznaczenia zapachowego odrzuconego przez niemiecki urzad patentowy (decyzje zaskarzono

znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.Urz. UE
L 104/37, 24.04.2018), dalej: rozporzadzenie 2018/626.
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do sadu krajowego, ktory zwrocit si¢ z pytaniem prejudycjalnym do ETS)%. Wskazano w nim
siedem cech, jakie musi mie¢ oznaczenie, by spelnia¢ wskazang przesiankq37. W wyroku
Trybunat Sprawiedliwos$ci wskazat, ze graficzna przedstawialno$¢ znaku w rejestrze musi by¢
samodzielna, latwo dostgpna i zrozumiala®. Trybunal podtrzymal swoje stanowisko
w wyroku z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie Eden SARL v. OHIM, ,.Zapach dojrzalej
truskawki”®°, stwierdzajac, ze ,,znak towarowy moze sktadac si¢ ze znaku, ktéry sam w sobie
nie moze by¢ postrzegany wizualnie, pod warunkiem ze mozna go przedstawi¢ graficznie,
W szczegdlnosci za pomocg obrazéw, linii lub znakow, oraz ze przedstawienie jest jasne,
precyzyjne, niezalezne, tatwo dostepne, zrozumiale, trwale 1 obiektywne. Graficzne
przedstawienie oznaczenia musi umozliwia¢ jego precyzyjna identyfikacje, aby zapewnié
prawidlowe dzialanie systemu rejestracji znaku towarowego”. To stanowisko Trybunatu
Sprawiedliwo$ci uwzgledniono w nowelizacji prawa unijnego w art. 3 rozporzadzenia
2018/626, w ktorym doprecyzowano wymogi i zasady dotyczace przedstawienia najbardziej
popularnych znakéw towarowych, a takze wymogi techniczne w zaleznosci od specyfiki
znaku towarowego.

Istotnym przyktadem dotyczacym wyktadni przestanek rejestracyjnych widzialnego
niekonwencjonalnego znaku towarowego byta sprawa Apple Inc. v. Deutsches Patent- und
Markenamt®® dotyczaca rejestracji ukladu wnetrza sklepu Apple, tzn. rejestracji jako
trojwymiarowego znaku towarowego ukladu flagowego sklepu Apple. Wedlug Trybunatu
Sprawiedliwo$ci  ,,przedstawienie, ktore obrazuje zagospodarowanie powierzchni
sprzedazowej za pomocg zbioru linii, konturéw i form, moze stanowi¢ znak towarowy pod
warunkiem, ze umozliwia odrdznienie towaréw lub ustug przedsigbiorstwa od towarow lub
ustug innych przedsigbiorstw”. Ponadto Trybunal zauwazyl, ze ,,zagospodarowanie
powierzchni sprzedazowej, ktore jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli
zidentyfikowaé towary czy tez ustugi, w odniesieniu do ktérych wniesiono o rejestracje, jako
pochodzace z danego przedsigbiorstwa”. Stan faktyczny w tej sprawie przedstawial sie
nastgpujaco. W dniu 10 listopada 2010 r. firma Apple uzyskata od Amerykanskiego Urzgdu
Patentowego 1 Znakow Towarowych (United States Patent and Trademark Office) rejestracje
trojwymiarowego znaku towarowego przedstawiajagcego w formie kolorowego rysunku jej
sztandarowe sklepy (flagship stores) w odniesieniu do ustug z klasy 35 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow i ustug dla
celow rejestracji znakow™. Nastepnie Apple przedstawito wniosek o rozszerzenie terytorialne
ochrony, ktora wynikata z rejestracji migdzynarodowej tego znaku towarowego na podstawie
Porozumienia madryckiego o migdzynarodowej rejestracji znakéw. W dniu 24 stycznia

% J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 102.

3" M. Witkowska, A. Michalak, Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej.
Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 353.

%8 Wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 52.

% Wyrok TS z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-305/04, Eden SARL v. OHIM, ECLI:EU:T:2005:380, pkt
241 25, dalej: wyrok w sprawie Eden SARL.

0 Wyrok TS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-421/13, Apple Inc. V. Deutsches Patent- und Markenamt,
ECLI:EU:C:2014:2070, dalej: wyrok w sprawie Apple Inc.

*! Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celow rejestracji zna-
kow, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 4 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja
1977 r. oraz zmienione 28 wrzesnia 1979 r. (Dz.U. 2003, poz. 583), dalej: Porozumienie nicejskie.
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2013 r. DPMA odméwil udzielenia ochrony znakowi towarowemu na terytorium Niemiec ze
wzgledu na to, ze ,,przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedazy towarow
przedsigbiorstwa nie jest niczym innym niz przedstawieniem istotnego aspektu dziatalnosci
handlowej owego przedsiebiorstwa”, na co Apple wniosto skarge na decyzjg DPMA do
Bundespatentgerichtu®®. Jak trafnie zauwazyt T. Sherliker, ,,Trybunat Sprawiedliwoéci Unii
Europejskiej (TSUE) wprowadzil koncepcje nowego rodzaju zarejestrowanego znaku
towarowego — uklad sklepu detalicznego — oraz okre$lit wstgpne parametry i wyjatki
dotyczace jego akceptacji”43. Trybunal Sprawiedliwosci zauwazyl, ze przedstawienie
w formie zwyklego rysunku, bez wskazania rozmiaru ani proporcji zagospodarowania
powierzchni sprzedazowej towaréw, moze byC¢ zarejestrowane jako znak towarowy
W odniesieniu do ustug, ktére polegaja na $wiadczeniach zwigzanych z tymi towarami, ale nie
stanowig integralnej czesci ich wprowadzenia do obrotu. Trybunal stwierdzit takze, ze mozna
zarejestrowac taki znak towarowy, jezeli umozliwia to odrdéznienie ushug zglaszajacego od
ustug innych przedsigbiorstw oraz jesli nie istniejg podstawy do odmowy rejestracji. Zdaniem
Trybunatu oznaczenie, ktére przedstawia zagospodarowanie sztandarowych sklepow
producenta towardw, moze zosta¢ zarejestrowane w odniesieniu do towaréw oraz ustug, jezeli
te uslugi nie s3g integralng cze$cig wprowadzania do obrotu towardéw, o ktérych mowa**.
Z informacji zamieszczonych we Wspdlnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia
nowych rodzajéow znakow towarowych oraz Wspolnym Komunikacie dotyczacym oceny
charakteru odrozniajacego znakoéw trojwymiarowych (przestrzennych) zawierajacych
elementy stowne lub graficzne, gdy sam ksztalt nie ma charakteru odrézniajacego, wynika, ze
obecnie znaki przestrzenne nalezy przedstawia¢ poprzez przekazanie graficznej reprodukcji
ksztattu, a takze obrazu wygenerowanego komputerowo, jak roéwniez reprodukcji
fotograficznej, ktore moga zawiera¢ rozne ujecia. Jesli ksztalt niemajacy charakteru
odrdzniajacego zawiera element, ktory sam w sobie posiada charakter odrozniajacy, jest to
wystarczajace, aby oznaczenie jako cato$¢ uznaé za majace charakter odrozniajgcy. Proporcje
1 rozmiar elementow stownych/graficznych, ich umiejscowienie na ksztalcie oraz kontrast
w stosunku do ksztattu to elementy, ktore moga mie¢ wplyw na postrzeganie oznaczenia przy
ocenie jego charakteru odrézniajacego®. Przy zgloszeniach dokonanych w formie
elektronicznej wszystkie ujecia muszg by¢ ztozone w jednym pliku JPEG®.

Co istotne, w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Heidelberger Bauchemie
GmbH Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzil, Ze kolory Iub kombinacje kolorow,
przedstawione w sposob abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturow, ktorych odcienie zostaty

2 Wyrok w sprawie Apple Inc., pkt 8, 10, 11, 12, 19, 20.

* T. Sherliker, The registered layout: A new type of trade mark for Apple, “Journal of Intellectual Property Law
and Practice” 2014, vol. 9(12), DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpul69, s. 961-963.

* Wyrok w sprawie Apple Inc., pkt 26 i 27.

*® EUIPN, Wspdlny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych,
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we
are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf [dostep:
4.04.2020], s. 5; EUIPN, Wspdlny komunikat: Charakter odrézniajgcy znakow trojwymiarowych (przestrzen-
nych) zawierajgcych elementy stowne Ilub graficzne, kiedy sam ksztalt nie ma charakteru odrozniajgcego,
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_pl.pdf [dostep:
20.04.2020], s. 2.

“® E. Demby-Siwek, Nowe rodzaje znakéw towarowych w polskim Prawie wlasnosci przemystowej, , Kwartalnik
Urzedu Patentowego RP” 2019, nr 1, s. 109.
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wskazane poprzez odwotanie do wzoru kolorow i doktadnie okreslone wedlug uznanej
miedzynarodowo klasyfikacji kolorow, moga stanowi¢ znak towarowy, jezeli ustalono, ze
,kolory lub uktady kolorow w kontek$cie, w jakim sg uzywane, rzeczywiscie prezentujg si¢
jako oznaczenie, [...] wniosek o rejestracj¢ zawiera dokladne dyspozycje dotyczace
okreslonego z gory i statego sposobu potaczenia koloréw, [...] a kolory lub uktady koloréw
[...] sa wlasciwym nosnikiem informacji, takich jak w szczeg6lnosci pochodzenie towarow
i ustug™’.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunalu Sprawiedliwosci z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie
Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau®® nie uwaza sic za wystarczajace zwyklego
odtworzenia na papierze danego koloru, natomiast warunek moze zosta¢ spelniony przez
»okreSlenie tegoz koloru za pomoca kodu identyfikacji uznanego na poziomie
miedzynarodowym”. Zauwaza si¢, ze przemyslana warstwa kolorystyczna oznaczenia moze
znaczaco odrozni¢ towar w obrocie gospodarczym®®. Popularne marki w sposob konsekwentny
i przemyslany chca by¢ kojarzone z konkretnym kolorem®®. Kolor per se w przypadku znaku
towarowego to kolor bezksztattny, o nieokreslonych konturach oraz niezalezny od formy jego
umiejscowienia na przedmiocie®’. Przy opisie koloru uzywa sie kodu identyfikacyjnego, np.
w systemach PANTONE, RAL, CMYK, uwazanych za dokladne i trwate®®. Obecnie kolor jako
znak towarowy nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie reprodukcji koloru, jednoczes$nie
wskazujac ten kolor przez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru lub
»reprodukeji, ktora w sposob jednolity 1 z gory ustalony ukazuje systematyczny uktad
kombinacji koloréw, wraz ze wskazaniem tych kolorow poprzez odniesienie do powszechnie
uznawanego kodu koloru”. Mozna réwniez zatgczy¢ opis, ktory objasnia systematyczny uktad
tych kolorow™.

Przypadki rozstrzygane w orzecznictwie pokazujg, ze spelnienie wymogu graficznej
przedstawialno$ci w odniesieniu do znakow towarowych innych niz postrzegane za pomoca
zmystu wzroku bylo problematyczne®. Obecnie przepisy ustawy p.w.p. nie zamykaja
katalogu oznaczen, ktore moga zosta¢ zarejestrowane jako znaki towarowe. Istotne jest to,
aby zgloszone oznaczenie miato charakter odrozniajacy oraz aby mozna byto je przedstawic
w rejestrze znakoéw towarowych™.

Warto zwréci¢ uwage na probe zarejestrowania znaku ruchomego, ktory jest
niekonwencjonalnym wizualnym znakiem towarowym bedacym sekwencjg zdje¢, ktora nie
sktada si¢ na plynny animowany obraz. Rolg konsumenta jest zatem potaczenie

“ Wyrok TS z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH,
ECLI:EU:C:2004:384.

*® Wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau,
ECLI:EU:C:2003:244, pkt 68.

® M. Ziélkowski, Kolor jako cenny znak towarowy, ,Rzeczpospolita®  26.06.2012,
https://archiwum.rp.pl/artykul/1153600-Kolor-jako-cenny-znak-towarowy.html [dostep: 5.12.2019].

% M. Kicia, Kolor per se jako znak towarowy w s$wietle orzecznictwa europejskiego, ,,Rzecznik Patentowy”
2004, nr 1-2, s. 99.

5L E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 31.

52 M. Rutkowska-Sowa, op. cit., s. 454.

53 EUIPN, Wspolny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia..., s. 5.

M. Witkowska, A. Michalak, op. cit., s. 352—353.

® Co to jest znak towarowy?, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-
informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy [dostep: 5.04.2020].
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poszczegodlnych elementéw w cato$¢ i uzupetnienie brakujgcych fragmentéw animowanego
obrazu®®. Przyktadem jest znak ruchomy pokazujacy zacisnigte dtonie, uzywany przez firme
Nokia®’. W znaku ruchomym to wiasnie ruch i ciag scen sa najwazniejszymi aspektami, ktore
mogg podlega¢ ochronie. Wedltug M. Zidtkowskiego nalezy rowniez zachowad ostroznosc,
poniewaz znaki ruchu nie moga pojawia¢ si¢ w obrocie w ,,czystej” formie, a jedynie jako
kombinacja znakéw, np. ruch i dzwiek®.

Interesujaca byla tez proba zarejestrowania znaku towarowego lambo doors™,
sktadajgcego si¢ z sekwencji ruchéw ukazujacych charakterystyczne otwarcie drzwi uzywanych
w samochodach marki Lamborghini. Nie uzyskatla ona jednak rejestracji OHIM jako
wspolnotowego znaku towarowego. Zgloszenie znaku zawierato opis sposobu otwierania drzwi
wraz z czterema obrazami przedstawiajagcymi sekwencje ruchu drzwi. Znak ten nie zostat
zarejestrowany z powodu braku charakteru odrézniajacego i poniewaz byl funkcjonalny. Jednak
w USA, gdzie tego rodzaju prezentacja znaku towarowego jest traktowana bardziej liberalnie,
zgloszenie zostalo zatwierdzone®. Po nowelizacji przepisow znaki ruchome nalezy
przedstawiaé, przekazujac plik wideo lub za pomoca serii nast¢pujacych po sobie nieruchomych
obrazow, ktore ukazuja ruch lub zmiane uktadu. Obrazy nieruchome natomiast mogg byc¢
ponumerowane lub zawierac opis, ktory wyjasnia ich kolejnos¢. Formami pliku elektronicznego
przy znakach towarowych ruchomych sg JPEG 1 MP4°L,

Przyktadem rejestracji niekonwencjonalnego niewidzialnego znaku towarowego jest
sprawa Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing s Application62. Firma ztozyla
wniosek o rejestracje jako znaku zapachowego ,,zapachu $§wiezej $cietej trawy” dla towarow,
a mianowicie pitek tenisowych z klasy 28 Porozumienia nicejskiego (rejestracja wygasta).
OHIM stwierdzil, ze wymog graficznej przedstawialnos$ci zostat spetniony: ,,[...] zapach
swiezo skoszonej trawy to wyrazny zapach, ktory kazdy natychmiast rozpoznaje po
doswiadczeniu. Dla wielu zapach lub zapach §wiezo skoszonej trawy przypomina im wiosng
lub lato, wypielegnowane trawniki lub boiska lub inne przyjemne do$wiadczenia”. Ponadto
,»opis znaku wechowego, ktory ma zosta¢ zarejestrowany dla pitek tenisowych, jest
odpowiedni 1 zgodny z wymogiem przedstawienia graficznego okreslonym w art. 4 CTMR”.
Decyzje OHIM pozytywnie odnoszacg si¢ do rejestracji zapachu swiezo Scigtej trawy jako
znaku towarowego nalezy traktowac jako wyjatek. Trzeba zwroci¢ uwagg na to, ze orzeczenia
wydawane péiniejG?’ ugruntowaty odmienne stanowisko w zakresie przedstawialnosci
graficznej oznaczen zapachowych®,

Podkresli¢ trzeba, Zze obecnie na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela si¢
ochrony z tego powodu, ze wspodtczesny stan technologii nie pozwala na przedstawienie tych

% E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 37.

>’ Application CTM no. 003429909.

%8 M. Ziotkowski, Motion trademarks as an element of brand promotion, www.iplawwatch.com/2016/10/motion-
trademarks-as-an-element-of-brand-promotion [dostep: 5.12.2019].

%9 Application CTM no. 001400092.

80 M. Zidtkowski, Motion trademarks...

L EUIPN, Wspolny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia..., s. 6.

%2 Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing’s Application, 1999, E.T.M.R. 429 OHIM Bo A
R156/1998/2.1999, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smell [dostep: 5.12.2019].

% Decyzja OHIM z 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3.

® E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 45.
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oznaczen w SposOb jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny, zrozumialy, trwaty
i obiektywny®®. Ciekawym przykladem proby uzyskania ochrony znaku towarowego jest
rejestracja ,,zapachu dojrzatych truskawek”®®.

Dotychczas nie zarejestrowano znaku smakowego jako znaku towarowego. Biorac pod
uwage wymogi graficznej przedstawialnosci znaku zawarte w sprawie Sieckmann, rejestracje
znakow smakowych nalezy uznaé za niedopuszczalna®’. Byé moze w przyszlosci sytuacja ta
ulegnie zmianie i dzigki postgpowi technologicznemu zaistnieje mozliwos¢ rejestracji znakow
zapachowych 1 smakowych. Znowelizowane przepisy daja bowiem mozliwos¢ rejestracji
znakow, ktore beda mogly by¢ odtworzone w rejestrze W sposoéb wyrazny, precyzyjny,
odrebny, tatwo dostepny, zrozumialy, trwaty i obiektywny celem umozliwienia wiasciwym
organom 1 spoteczenstwu jasnego i precyzyjnego okreslenia przedmiotu ochrony udzielonej
wilascicielowi znaku, ktore dadza si¢ przedstawi¢ w odpowiedniej formie przy uzyciu
powszechnie dostepnej technologii. UPRP wyrédznia np. w kategorii znakow towarowych tzw.
znak ,,inny”, tzn. jezeli zgloszony znak towarowy nie odpowiada zadnej z kategorii
okreslonych przez urzad, nalezy przedstawi¢ go w odpowiedniej formie przy uzyciu
powszechnie dostepnej technologii. Znak musi nadawaé si¢ do odtworzenia w rejestrze
W sposOb wyrazny, precyzyjny, odrgbny, latwo dostepny, zrozumialy, trwaty 1 obiektywnyes.
Zmiana definicji znaku towarowego 1 swoista ,liberalizacja” przestanek rejestracyjnych to
konsekwencja dziatalnosci orzeczniczej Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskie;.

PODSUMOWANIE

Problematyka wymogow rejestracyjnych znaku towarowego od dawna budzi
ozywiong dyskusje na gruncie literatury przedmiotu. Z oczywistych wzgledéw jurysprudencja
skupiala si¢ przez dlugi czas na wymogu graficznej przedstawialno$ci oznaczenia
w konteks$cie trudnosci rejestracyjnych znakow ,,wymykajacych si¢” spod ich jednoznacznego
opisu®. Rygorystycznemu traktowaniu przeszkod rejestracyjnych towarzyszyta jednocze$nie
postepujaca liberalna praktyka, zmierzajaca do umozliwienia rejestracji jak najwigkszej liczby
znakow towarowych w réznych formach przedstawieniowych’®. Ostatecznie te tendencje
znalazly wyraz we wtornym prawie Unii Europejskiej. Odnosnie do prawa polskiego nalezy
zaznaczyc¢, ze przepisy wykonawcze nie zostaty dostosowane do nowej ustawy. UPRP wydat
wytyczne w postaci Wspdlnych komunikatow, ktore co prawda nie maja charakteru prawnie
wigzacego, jednak ich stosowanie jest postulowane przez urzad w celu ujednolicenia praktyk
przedstawiania oznaczen i rozpatrywania zgloszen znakoéw towarowych'".

SE, Demby-Siwek, Nowe rodzaje znakow..., s. 112.

% \Wyrok w sprawie Eden SARL.

®7J. Sitko, op. cit., s. 605.

%8 EUIPN, Wspolny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia..., s. 6.

% A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziatywanie na powstanie, tres¢ i wykonywanie praw wlasnosci inte-
lektualnej, Warszawa 2012, s. 123 i n.; J. Mordwitko-Osajda, op. cit., s. 122 i n.; P. Funka, Zdolnos¢ odrézniajq-
ca znaku towarowego w aspekcie prawnoporownawczym, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Prace z Prawa Wtasno$ci Intelektualnej” 2006, z. 95, s. 26.

70 J. Mordwitko-Osajda, op. cit., s. 122; M. Lampart, Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych
W zakresie ochrony znakow towarowych, ,Kwartalnik Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury” 2014,
nr 4(15), s. 31.

™ Wspélne komunikaty zostaty wypracowane przez urzedy krajowe ds. whasnosci intelektualnej wraz z Urzedem
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Zmiane definicji znaku towarowego nalezy oceni¢ pozytywnie z uwagi na coraz
wickszg liczbe niekonwencjonalnych oznaczen rejestrowanych jako znaki towarowe. Mozna
nawet zaryzykowac twierdzenie, ze rozwigzania normatywne ,,dopasowano” do praktyki
obrotu. Usuniecie przestanki wymogu graficznej przedstawialno$ci oznaczenia moze si¢
przyczyni¢ do tatwiejszego uzyskiwania ochrony znakéw towarowych, ktérych
przedstawienie w formie graficznej byto dotychczas utrudnione ze wzgledu na odbieranie
tego oznaczenia innymi zmyslami niz zmyst wzroku. Tym samym zwigkszy si¢ liczba
rejestracji niekonwencjonalnych znakow towarowych72, ochrona znakéw bedzie bardziej
efektywna73. Nalezy zgodzi¢ si¢ z P. Kostanskim i T. Markiem, ze rezygnacj¢ z wymogu
graficznej przedstawialnos$ci oznaczenia mozna uzna¢ za unowoczesnienie prawa znakow
towarowych”. Konkretne wymogi rejestracyjne znakow niekonwencjonalnych zostaty
wskazane w art. 3 rozporzadzenia 2018/626. Wydaje si¢ jednoczes$nie, ze ich wyktadnia
bedzie dokonywana systematycznie przez trybunat luksemburski przy okazji rozpatrywania
spraw z zakresu rejestracji znakéw niekonwencjonalnych. Niezaleznie od zniesienia wymogu
graficznej przedstawialnosci mozna wskazaé, ze gldownym kryterium, do ktérego odnosi si¢
Trybunat Sprawiedliwo$ci, rozpatrujac sprawy dotyczace niekonwencjonalnych znakow
towarowych, pozostaje zdolno$¢ odrdzniajaca oznaczenia.
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