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Dziat I. Znaki towarowe i prawa ochronne Art. 120

Tytut lll. Znaki towarowe i oznaczenia
geograficzne

Dziat |. Znaki towarowe i prawa ochronne

Rozdziat 1. Znak towarowy

Art. 120. [Definicje]

1. Znakiem towarowym moze byé kazde oznaczenie umozliwiajgce odréznienie towaréw
jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe do przedsta-
wienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego
i dokfadnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze by¢ w szczegdlnos$ci wyraz, wtacznie
z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub
opakowania, a takze dzwiek.

3. llekro¢ w ustawie jest mowa o:

1) znakach towarowych — rozumie sie przez to takze znaki ustugowe;

2) towarach — rozumie si¢ przez to w szczegélnosci wyroby przemystowe, rzemiesinicze,
pfody rolne oraz produkty naturalne, zwfaszcza wody, mineraty, surowce, a takze, z zastrze-
zeniem art. 174 ust. 3, ustugi;

3) znakach towarowych podrobionych — rozumie sie przez to uzyte bezprawnie znaki iden-
tyczne lub takie, ktére nie moga by¢ odréznione w zwyktych warunkach obrotu od znakéw
zarejestrowanych, dla towaréw objetych prawem ochronnym;

4) znakach wcze$niejszych — rozumie sig przez to znaki zgfoszone lub zarejestrowane z wcze-
$niejszym pierwszenstwem.

Literatura: J. Bleszyriska-Wysocka, Status dobra osobistego w znaku towarowym — problem odrebnosci
débr, w: 100 lat ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (red. A. Adamczak), Warszawa 2018; I. Calboli, M. Senftleben, Introduction,
w: The Protection of Non-Traditional Trademarks. Critical Perspectives (eds. I. Calboli, M. Senftleben),
Oxford 2018; T. Dybowski, Recenzja ksigzki W. Panko, O prawie wtasnosci i jego wspoétczesnych funk-
cjach, Katowice 1984, PiP 1987, Nr 10; K. Felchner, Znak ustugowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej), ZNUJ PPWI 2014, Nr 2; D. Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History
and Analysis, London 2008; T.C. Jehoram i in., European Trademark Law, Austin 2010; J. Koczanowski,
Funkgcje i ochrona prawna znakéw towarowych, ZNUJ PPWI 1976, Nr 8; A. Kur, M. Senftleben, European
Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017; A. Matlak, Kumulatywna ochrona znaku towarowego
iutworu, w: Znaki towarowe i ich ochrona (red. R. Skubisz), Warszawa 2019; M. Mazurek, Rejestracja po-
jedynczego koloru jako znaku towarowego, ZNUJ PPWI 2003, Nr 86; J. Mordwitko-Osajda, Znak towaro-
wy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009; J. Ozegalska-Trybalska, Domena internetowa
jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego?, w: Znaki towarowe i ich ochrona (red. R. Skubisz), War-
szawa 2019; M. Pozgniak-Niedzielska, Forma plastyczna jako znak towarowy (prawne aspekty pogranicza
tréjwymiarowych znakdw towarowych i wzoréw przemystowych), PPH 1999, Nr 6; U. Promiriska, Znak
ustugowy jako samodzielna kategoria normatywna?, w: Problemy polskiego i europejskiego prawa
prywatnego. Ksiega pamiatkowa Profesora Mariana Kepinskiego (red. K. Klafkowska-Wasniowska,
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M. Mataczyriski, R. Sikorski, M. Sokotowski), Warszawa 2012; R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego,
w: Ksiega pamiatkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001; tenze, Prawo
z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-poréw-
nawczym, Lublin 1988 [przedruk 2018]; tenze, Zdolno$¢ odrdzniajaca znaku towarowego w orzecznictwie
Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot Europejskich, w: Wynalazczo$é i ochrona wtasnosci intelek-
tualnej. Wspdlnotowe i krajowe regulacji prawne w dziedzinie ochrony wtasnosci przemystowej. Zbior
referatéw z seminarium rzecznikéw patentowych szkét wyzszych, Cedzyna 19-23 wrzesnia 2005 r.
(red. A. Adamczak) Warszawa 2005; tenze, Znaki towarowe — ewolucja przedmiotu ochrony prawnej,
PPH 2008, Nr 12; K. Szczepanowska-Koztowska, Kolor na wytacznosé¢? ZNUJ PPWI 2019, Nr 3; taz, Wy-
czerpanie praw wtasnosci przemystowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003;
taz, Znak towarowy a prawo autorskie, w: Oblicza prawa cywilnego. Ksiega Jubileuszowa dedykowana
profesorowi Janowi Bleszynskiemu (red. K. Szczepanowska-Kozltowska), Warszawa 2013; W. Szoszuk,
Znaki pozycyjne — proba analizy, w: Experientia docet. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor
Elzbiecie Traple (red. P. Kostariski, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017; M. Szpunar, Kilka uwag na
temat dopuszczalnosci rejestracji znakow towarowych przedstawiajacych ksztatt towaru, w: Experientia
docet. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple (red. P. Kostariski, P. Podrecki,
T. Targosz), Warszawa 2017; K. Sztobryn, Przeszkody prawne w uzyskaniu ochrony na znaki niekonwen-
cjonalne, MoP 2016, Nr 21; J. Szwaja, Recenzja ksiazki Alois Trollera, Immaterialgiiterrecht, PiP 1986,
Nr 6; J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gtuszko, Problem zdolnosci rejestrowej pojedynczego koloru, KPP 1998,
Nr 4; A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemystowego w prawie wlasnosci intelektualnej,
Warszawa 2015; M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako sktadnik
przedsiebiorstwa (krytyka wyrokéw WSA i NSA w Warszawie), Rej. 2009, Nr 5; tenze, Znak towarowy
dla eksportu (importu) towaréw czy dla ustug?, Rz.Pat. 2009, Nr 2; W. Wiodarczyk, Czy pojedynczy
kolor moze by¢ znakiem towarowym? Uwagi polemiczne, KPP 1998, Nr 2; tenze, Zdolno$¢ odrézniajaca
znaku towarowego, Lublin 2001; E. Wojcieszko-Gtuszko, Ewolucja wymogu przedstawialnosci oznacze-
nia w pracach nad dyrektywa 2015/2436, w: Experientia docet. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani
Profesor Elzbiecie Traple (red. P. Kostariski, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017; taz, Kolorowy znak
towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykanskiego, KPP 1997, Nr 3; taz, Krétka historia zmian beda-
cych rezultatem reformy legislacyjnej prawa znakéw towarowych w UE a wymdg przedstawialno$ci
oznaczenia, w: 100 lat ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa Urzedu Patento-
wego Rzeczpospolitej Polskiej (red. A. Adamczak), Warszawa 2018; M. Ziotkowski, Przedstawialnosé
jako przestanka zdolnosci ochronnej znaku towarowego, Warszawa 2019; £. Zelechowski, Ochrona ozna-
czen odrézniajacych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne, War-
szawa 2019; tenge, Zastaw zwykly i rejestrowy na prawach wtasnosci przemystowej, Warszawa 2011.

W artykule 120 ust. 1 PrWitPrzem znak towarowy zostat zdefiniowany normatywnie jako
przedmiot prawa ochronnego. W $wietle tej definicji, a takze jej wyktadni dokonanej w orzecz-
nictwie, mozna wyrozni¢ trzy elementy konstytuujgce pojecie znaku towarowego. Po pierwsze,
znakiem towarowym jest jedynie oznaczenie zmystowo postrzegalne. Po drugie, to zmystowo
postrzegalne oznaczenie musi by¢ przedstawione w sposéb pozwalajacy na ustalenie jedno-
znacznego i dokfadnego przedmiotu udzielonej ochrony; przestanka ta zastgpita obowigzujaca
do czasu wejscia w zycie ZmPrWiPrzem z 20.2.2019 r. przestanke graficznej przedstawialnosci
oznaczenia. Po trzecie, oznaczenie powinno umozliwia¢ odréznianie towaréw lub ustug jednego
przedsiebiorcy od towaréw lub ustug innych przedsiebiorcéw.

Brak ktorejkolwiek z wymienionych w pkt | przestanek oznacza, ze oznaczenie nie stanowi
znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWitPrzem i nie moze zosta¢ udzielone na
nie prawo ochronne (art. 129" ust. 1 pkt 1 PrWtPrzem). Jednocze$nie spetnienie powyzszych
przestanek nie oznacza, ze prawo ochronne zostanie z pewnos$cia udzielone. Mogg bowiem
zaistnie¢ przeszkody udzielenia prawa ochronnego — bezwzgledne (art. 129' PrWiPrzem) lub
wzgledne (art. 132' PrWiPrzem), ktore sg odrebnie oméwione w ramach komentarzy do od-
nosnych przepisow.

W przyktadowym katalogu zawartym w art. 120 ust. 2 PrWtPrzem zostaty wymienione moz-
liwe formy przedstawieniowe znaku towarowego, w szczegdélnosci: wyraz, wtacznie z nazwi-
skiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztaft towaru lub opakowania,
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a takze dzwiek. Znaki towarowe sg dzielone na tradycyjne (typowe) oraz nietradycyjne (niety-
powe). Jakkolwiek kryterium tego podziatu nie przedstawia sie w petni jasno, najczesciej do
kategorii znakow tradycyjnych zalicza sie znaki stowne, graficzne (formy dwuwymiarowe ograni-
czone konturami) oraz sfowno-graficzne. Pozostate formy przedstawieniowe, w tym zwfaszcza
kolory nieograniczone przestrzennie i kombinacje koloréw, znaki przestrzenne lub dzwiekowe,
sg zaliczane do kategorii znakéw nietradycyjnych (nietypowych).

Zasadnicza funkcjg znaku towarowego jest funkcja oznaczenia handlowego (komercyjnego)
pochodzenia towaru. Znak towarowy petni jg, umozliwiajgc zindywidualizowanie towaru
w percepcji odbiorcow ze wzgledu na kryterium jego pochodzenia komercyjnego. Pozostate
funkcje pomocnicze znaku towarowego obejmujg zwtaszcza funkcje jakosciowa, reklamowa,
inwestycyjng i komunikacyjna.

Spis tresci
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2. Kolor nieokreslony przestrzennie .... 36 H. Znaki towarowe wczesniejsze .... 83
3. Kombinacja koloréw .... 40

E. Znaki ustugowe .... 64

G. Znaki towarowe podrobione .... 76

A. Znak towarowy jako dobro niematerialne

1. Znak towarowy stanowi przedmiot definicji normatywnych, ktérych celem jest jego ujecie
jako przedmiotu wytgcznego prawa podmiotowego (por. art. 3 dyrektywy 2015/2436, art. 120
ust. 1 PrWiPrzem). Definicje normatywne odnoszg sie do znaku towarowego jako samego
oznaczenia, tj. postrzegalnej zmystowo formy przedstawieniowej (np. wyrazu, rysunku,
formy przestrzennej, dZwieku). Normatywnemu pojeciu znaku towarowego sg poswiecone
takze dalsze uwagi w niniejszym komentarzu. Wydaje sie jednak celowe poprzedzenie tych
uwag bardziej ogdlnym ttem, jakim jest proba ujecia istoty znaku towarowego jako dobra
niematerialnego w sposob substancjalny, pozanormatywny (tj. niezaleznie od regulacji
prawnej). Takie teoretyczno-prawne ujecie sformutowat w polskiej doktrynie R. Skubisz, de-
finiujac znak towarowy jako odbity w swiadomosci cztowieka jednolity zwigzek oznaczenia
i towaru obejmujacy ogdt wyobrazen o danym towarze wyodrebnionym na podstawie kry-
terium jego pochodzenia (R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 15 [przedruk 2018, s. 18]).
W swietle powyzszego ujecia znakiem towarowym nie jest samo oznaczenie, a jest nim zwigzek
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oznaczenia i towaru. Oznaczenie, przybierajace postac¢ konkretnej formy przedstawieniowej,
jest jedynie sktadnikiem znaku towarowego (w przedstawionym ujeciu teoretyczno-praw-
nym), o ile zostanie powigzane z towarem w sposéb, ktéry pozwoli na powstanie integralnego
zwigzku oznaczenia i towaru, odbijajacego sie w sSwiadomosci odbiorcow. Zwigzek ten moze
powstac albo przez zgloszenie oznaczenia w celu jego rejestracji, z czym wiaze sie wskazanie
w zgloszeniu towardw, dla ktérych jest przeznaczone oznaczenie, albo wskutek uzywania
oznaczenia w odniesieniu do okreslonych towaréw (w przypadku znaku niezarejestrowanego,
uzywanego i podlegajacego ochronie na podstawie art. 10 ZNKU). Nalezy przy tym odréznié¢
od znaku towarowego jako dobra niematerialnego bedacego zjawiskiem ze $wiadomosci
czlowieka sam no$nik materialny (corpus mechanicum) tego dobra, ktérym jest konkretny
egzemplarz towaru z umieszczonym na nim (badZ na jego opakowaniu) oznaczeniem,
wzglednie — dokument handlowy lub ulotka reklamowa z oznaczeniem (R. Skubisz, Funkcje,
s. 166).

2. Znak towarowy, pojmowany jako odbity w swiadomosci odbiorcéw zwigzek miedzy ozna-
czeniem i towarem, prowadzi do powstania okreslonych wyobrazen o towarze. Najwazniejsze
wyobrazenia, ktore wywotuje znak towarowy, odnosza sie do zindywidualizowania towaru
w percepcji odbiorcéw wskutek uzycia w odniesieniu do niego oznaczenia, przy czym indy-
widualizacja nastepuje ze wzgledu na kryterium pochodzenia (komercyjnego) towaru. Zdol-
nos¢ oznaczenia do wywolywania tego rodzaju wyobrazen jest konstytutywna cecha znaku
towarowego jako dobra niematerialnego, poniewaz te wyobrazenia sg zwigzane z pelnie-
niem przez znak towarowy jego podstawowej (zasadniczej) funkcji, tj. funkcji oznaczenia
pochodzenia (zob. Nt 55 ponizej). Wyobrazenia powstajace wskutek percepcji znaku to-
warowego moga dodatkowo dotyczy¢ dalszych okolicznosci, np. jakosci lub szczegdlnych
wlasciwosci towaréw. Moga one w szczegdlnych przypadkach by¢ zwigzane z samym tylko
oznaczeniem, ktére w oczach klienteli urasta¢ moze do rangi samoistnego (oderwanego od
towaru) symbolu okreslonych pojeé, np. mtodosci, sprawnosci fizycznej, luksusu. Obecnosé¢
takich dodatkowych wyobrazen nie jest jednak wpisana w istote znaku towarowego jako
dobra niematerialnego. Pojawiajq sie one najczesciej po uptywie pewnego czasu jako rezultat
wiasnych doswiadczen klienteli, intensywnej reklamy, atrakcyjnosci danego oznaczenia, za$
ich skutkiem moze by¢ pelnienie przez znak towarowy tzw. funkcji pomocniczych znaku
towarowego, np. funkcji jakosciowej (zob. Nt 58 ponizej), reklamowej (zob. Nt 59 ponizej)
lub inwestycyjnej (zob. Nt 61 ponizej).

3. Znak towarowy nalezy do kategorii dobr niematerialnych okreslanych mianem oznaczen
odrdzniajacych, a wiec takich débr wlasnosci przemystowej, ktdrych istota polega na tym,
ze stanowig one no$niki okreslonych informacji dla klienteli, nie zas na tym, ze uosabiajq
pewien wktad intelektualny. Znak towarowy nie jest wiec dobrem intelektualnym sensu stricto
inie stanowi projektu wynalazczego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 PrWiPrzem. Dla udzie-
lenia ochrony znakowi towarowemu nie jest wiec konieczne, aby cechowat sie on nowoscia
lub oryginalnoscia, musi by¢ za to zdolny do przekazywania informacji o samym towarze.
Brak intelektualnego charakteru znaku towarowego nie przekresla jednak uznania go za dobro
niematerialne, jezeli przyjaé, ze ,intelektualna” natura dobr niematerialnych przejawia sie
w ich niezmystowym charakterze, ktéry sprawia, ze moga one by¢ jedynie postrzegane dzieki
intelektowi odbiorcy — duchowo, myslowo (R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 234 [przedruk
2018, s. 207]); zob. tez J. Szwaja, Recenzja, s. 119, w ktorej autor zamiennie traktuje okresle-
nia ,dobro niezmystowe” i ,,dobro intelektualne”). Przy takim podejsciu za dobra intelektualne
mozna uznac zaréwno dobra ,,twdrcze” — utwory, wynalazki, wzory uzytkowe i przemystowe,
jak i oznaczenia odrdzniajace, w tym znak towarowy. Przytoczone wyzej teoretyczne ujecie
znaku towarowego jako dobra niematerialnego (zob. Nt 2), ktadace nacisk na okre$lenie
znaku towarowego jako zjawiska ze swiadomosci cztowieka, pozwala dobrze wyjasni¢ nature
znaku towarowego jako dobra niematerialnego (niezmystowego), mimo braku jego stricte
intelektualnego charakteru.
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4. Nie ulega watpliwosci, Ze samo oznaczenie (forma przedstawieniowa) bedace znakiem
towarowym moze niekiedy jednoczesnie speilniac¢ przestanki ochrony prawnoautorskiej
z art. 1 ust. 1 PrAut (np. kompozycja graficzna). W takiej sytuacji istnieje jednak odrebnos¢
prawna obu débr niematerialnych — utworu i znaku towarowego, skutkujaca mozliwoscig
powstania ich kumulatywnej ochrony, tj. zaréwno jako znakdéw towarowych, jak i utworéw
(K. Szczepanowska-Koztowska, Znak, s. 499 i n.; A. Matlak, Kumulatywna, s. 179 in.). Natura
utworu jako przedmiotu prawa autorskiego nie przenosi sie jednak na dobro niematerialne,
jakim jest znak towarowy (U. Promirniska, w: Promiriska, Prawo wlasnosci przemystowej,
2005, s. 203; w tym kierunku SN w wyr. z 25.10.1988 r., Il CR 143/88, OG 1991, Nr 3, poz. 57,
oraz w wyr. z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Legalis), zwtaszcza ze dla zaistnienia znaku
towarowego jako dobra niematerialnego potrzebne jest utworzenie zwigzku oznaczenia i to-
waru (zob. Nt 2 powyzej), do czego nie prowadzi jeszcze samo spelnienie przed oznaczenie
(forme przedstawieniowq) przestanek ochrony prawnoautorskiej. Z tych samych powodow
nie mozna réwniez przyjac istnienia relacji odwrotnej, tj. natura znaku towarowego, poj-
mowanego doktrynalnie jako zwiazek oznaczenia z konkretnym towarem, nie ma wptywu
na kwalifikacje oznaczenia (formy przedstawieniowej) jako utworu. Rozwazajac kwalifi-
kacje okreslonej formy przedstawieniowej jako utworu, nalezy postrzegac jq autonomicznie,
tj. w oderwaniu od towardw. Nawet jezeli okreslona forma przedstawieniowa zostata stwo-
rzona z zamystem wykorzystania jej jako znaku towarowego dla okreslonej kategorii to-
warow, to okoliczno$¢ ta nie jest w stanie wptynac¢ dodatnio na szanse uznania takiej
formy przedstawieniowej za utwor, jezeli postrzegana autonomicznie nie spetnia przestanek
ochrony prawnoautorskiej (zob. wyr. SN z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Legalis, z glosami
M. Trzebiatowskiego, Gl. 2011, Nr 1, s. 58 i n., D. Sokotowskiej, ZNUJ PPWI 2011, Nr2,s.5in.,
E. Zelechowskiego, OSP 2011, Nr 5, poz. 59, 5. 401 in.).

4.1. Odmienne stanowisko w omawianej kwestii przyjmuje M. Trzebiatowski, ktérego zdaniem, jakkol-
wiek znak towarowy jest usytuowany na uboczu wlasnosci intelektualnej, to niepoprawne jest stwier-
dzenie, ze nalezy on do innej kategorii débr niematerialnych niz dobra majace charakter intelektualny,
przy czym autor podnosi, ze w wielu wypadkach znaki towarowe maja ceche tworczosci oraz posiadajg
indywidualny charakter (M. Trzebiatowski, w: Siericzyto-Chlabicz, Komentarz PrWtPrzem, 2020, art. 120,
Nb 18). Z takim ujeciem nie mozna sie zgodzi¢. Przede wszystkim uwzglednia ono jedynie forme przed-
stawieniowgq znaku towarowego, ktdra zresztg nie musi spetnia¢ przestanek ochrony prawnoautorskiej,
aby mogta stac sie przedmiotem prawa ochronnego. Istota znaku towarowego jest natomiast przywotany
wyzej (zob. Nt 2) zwiazek oznaczenia i towaru istniejacy w $wiadomosci cztowieka oraz podstawowa
funkcja znaku towarowego, tj. funkcja oznaczenia pochodzenia towaru. Sa to okolicznosci irrelewantne
z punktu widzenia ochrony wytworu intelektualnego, a zwtaszcza utworu, ktérego byt prawny jest
oderwany od jakichkolwiek towaréw. Okolicznosé, ze okreslona forma przedstawieniowa znaku towa-
rowego spetnia przestanki ochrony prawnoautorskiej, oznacza, ze moze ona podlega¢ kumulatywnej
ochronie jako utwor i znak towarowy; ta okoliczno$é nie wprowadza zas elementu twdrczosci do ujecia
znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Ponadto uznanie istnienia intelektualnego (w rozumie-
niu - tworczego) elementu znaku towarowego jako dobra niematerialnego bytoby trudne do pogodzenia
z potencjalnie nieograniczona w czasie ochrong znaku towarowego, w przeciwienstwie do débr intelek-
tualnych, ktérych ochrona prawami wylacznymi jest ograniczona w czasie, poniewaz ze wzgledu na
swdj intelektualny charakter powinny po uplywie okreslonego czasu ochrony znalez¢ sie w domenie
publicznej. Ta ostatnia okolicznos¢ jest zreszta przyczyng powstania istotnych kontrowersji dotyczacych
udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie zawierajace utwor, do ktérego prawa autorskie juz wygasty.
Rozstrzyganie podobnych probleméw nalezy pozostawi¢ w obrebie problematyki kumulacji ochrony
tozsamego co do swoich cech substancjalnych przedmiotu jako przejawu réznych débr niematerialnych
oraz zaznaczajacych sie w orzecznictwie i w wypowiedziach doktryny dazen do ograniczen tej kumulacji,
w wypadkach gdy jest to uzasadnione (szerzej o tych kwestiach zob. komentarz do art. 1, Nt 84 i n. oraz
do art. 129" PriwtPrzem, Nt 82 i n.). Poszukiwanie pierwiastkéw intelektualnych juz w ujeciu samego
znaku towarowego jako dobra niematerialnego moze te problemy jedynie bardziej komplikowad,
zwlaszcza gdyby miata z tego stanowiska wyptywac konkluzja, ze ochrona wytwordw intelektualnych
jako znakoéw towarowych jest naturalnym zjawiskiem.
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5. Znak towarowy jest dobrem majatkowym (R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14A, 2017,
s. 90, Nb 164; U. Prominska, w: Nowinska, Promiriska, Szczepanowska-Koztowska, Whasnosé¢
przemystowa, 2014, s. 390; £. Zelechowski, Ochrona, s. 35-36). Jest to ponadnormatywna
cecha znaku towarowego, tj. niezalezna od tego, czy jest on zarejestrowanym znakiem towa-
rowym stanowigcym przedmiot prawa ochronnego, czy znakiem niezarejestrowanym podle-
gajacym ochronie na podstawie ZNKU. Znak towarowy stanowi dobro majatkowe i posiada
chociazby minimalng wartos¢ majatkowa przez sam fakt przyporzadkowania okreslonego
oznaczenia danemu rodzajowi towaru przez natozenie znaku na towar lub dokonanie jego
zgloszenia (R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 90, Nb 164). Potwierdzeniem
majatkowego charakteru znaku towarowego jest zbywalnos¢ prawa ochronnego (art. 162
ust. 1 PrWlPrzem). Stanowisko wskazujace na osobistg nature znaku towarowego jest
wspotczesnie rzadko reprezentowane (w polskiej doktrynie reprezentuje je w szczegolnosci
M. Trzebiatowski, Prawo, s. 117; tenze, w: Sieficzyto-Chlabicz, Komentarz PrwtPrzem, 2020,
art. 120, Nb 6; w dawniejszej literaturze poglad o mieszanej osobisto-majatkowej naturze
znaku towarowego i prawa do niego prezentowat J. Koczanowski, Funkcje, s. 95). Nalezy
uznad, ze znak towarowy nie nabiera cech charakteru dobra osobistego takze wowczas, gdy
jest zbiezny z firmg przedsiebiorcy, tj. oznaczeniem podmiotu (zob. wyr. SN z 25.10.1988 1.,
IICR 143/88,0G 1991, Nr 3, poz. 57; odmiennie M. Trzebiatowski, Prawo, s. 117). Pomijajac
juz okoliczno$¢, ze natura firmy jako dobra osobistego jest sporna (zob. komentarz do art. 132"
PrW1Przem, Nt 31), trzeba uznac, ze w opisanej sytuacji dziatania oséb trzecich moga ewen-
tualnie prowadzi¢ do jednoczesnego bezprawnego uzycia firmy, jak i znaku towarowego
wskutek zaistnienia tych samych dzialan naruszajacych. Dla zaistnienia naruszenia kazdego
z dwoch praw — prawa do firmy oraz prawa ochronnego — musza jednak by¢ spetnione swoiste
przestanki naruszenia danego prawa. Podobnie nalezy ocenic¢ sytuacje, gdy znak towarowy
zawiera nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej. Takze w tym wypadku ochrona nazwiska
lub pseudonimu jako dobra osobistego jest prawnie odrebna od ochrony znaku towarowego.
Zbieznos¢ dobra osobistego (nazwiska) i formy przedstawieniowej znaku towarowego po-
woduje jedynie, Ze zdarzenie naruszajace prawo ochronne na znak towarowy moze zarazem
wywotac skutek w postaci naruszenia dobra osobistego, uruchamiajac srodki prawne wtas-
ciwe obu rezimom ochronnym (£. Zelechowski, Zastaw, s. 52; J. Bleszyriska-Wysocka, Status,
s.3331337).

6. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym. Jest oczywiste, ze wobec waskiego pojmo-
wania rzeczy w polskim prawie cywilnym jako przedmiotu materialnego (art. 45 KC), posia-
dajacego ceche wyodrebnienia z przyrody, znak towarowy nie stanowi rzeczy (R. Skubisz,
Prawo z rejestracji, s. 250 [przedruk 2018, s. 224]). Jakkolwiek sq mozliwe teoretyczne roz-
wazania o trafnosci tego ujecia i propozycje przyjecia w prawie innego, szerokiego ujecia
rzeczy rozciggajacego sie takze na dobra niematerialne (takie rozwigzania wszak istnieja
w systemach obcych), pojawia sie pytanie o przydatnos¢ takiego rozszerzenia wobec niewat-
pliwej odmiennosci poszczegdlnych ddbr, powodujacej koniecznosé uksztattowania praw
wylacznych dopasowanego do ich specyfiki (T. Dybowski, Recenzja, s. 161; R. Skubisz, Prawo
z rejestracji, s. 252 [przedruk 2018, s. 2251; £. Zelechowski, w: Osajda, Komentarz KC, t. I,
2017, art. 45, Nt 2—7, z oméwieniem powojennej dyskusji w doktrynie dotyczacej ewen-
tualnego rozszerzenia pojecia rzeczy). Nie wydaje sie zatem, aby istniata realna potrzeba
modyfikacji obowiazujacego pojecia rzeczy. Na tym tle niejasne jest stanowisko M. Trzebia-
towskiego, ktéry uznaje, ze ,znak towarowy jest powszechnie traktowany jako dobro pod-
legajace z punktu widzenia zasad cywilnoprawnych analogicznej kwalifikacji jak rzecz
ruchoma. Stad prawo (ochronne) na znak jest uwazane za szczegélng kategorie wtasnosci
wzgledem tego rodzaju rzeczy” (M. Trzebiatowski, w: Siericzylto-Chlabicz, Komentarz
PrW1Przem, 2020, art. 120, Nb 7). Stwierdzenie to nie moze oczywiscie oznaczaé, ze znak
towarowy jest rzeczg. Mozliwe, ze pobrzmiewa w nim natomiast koncepcja ,,praw do rzeczo-
wych podobnych”, ktéra w okresie miedzywojennym gtosit F. Zoll (mtodszy), zgodnie z ktérg
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przedmiotami takich praw miaty by¢ dobra materialne niebedace rzeczami w sensie praw-
nym oraz dobra niematerialne. Omawiana koncepcja nie zaktadala utozsamienia praw do
rzeczowych podobnych z prawami rzeczowymi, ale podkreslata ich podstawowe podobien-
stwo do praw rzeczowych, polegajace na objeciu trescig ,,praw do rzeczowych podobnych”
wyltacznosci korzystania z dobr bedacych ich przedmiotem. Nie wydaje sie jednak, aby
wspotczesnie ta koncepcja byta szerzej akceptowana (wiecej na ten temat zob. komentarz do
art. 1 PriWiPrzem).

6.1. Rzeczg moze by¢ natomiast towar oznaczony znakiem towarowym, ktdry jest no$nikiem material-
nym (corpus mechanicum) dobra niematerialnego, jakim jest znak towarowy (zob. Nt 1 powyzej). Nalezy
jednak zaznaczy¢, ze ujecie terminu ,towary” w art. 120 ust. 3 pkt 2 PrWiPrzem nie jest ograniczone
jedynie do rzeczy w rozumieniu art. 45 KC (zob. Nt 67 i n. ponizej).

B. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego

I. Normatywne pojecie znaku towarowego

7. Normatywne ujecie znaku towarowego jest zdefiniowane w art. 120 ust. 112 PriwiPrzem,
w ktérych wdrozono definicje znaku towarowego zawarta w art. 3 dyrektywy 2015/2436.
Stosownie do art. 120 ust. 1 PrWiPrzem znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odréznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsie-
biorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb pozwa-
lajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony. Nastepnie
w art. 120 ust. 2 PrWtPrzem w otwartym katalogu, o czym swiadczy zwrot ,w szczego6lnosci”,
okreslono, ze znakiem towarowym moze by¢ wyraz, wlgcznie z nazwiskiem, rysunek, litera,
cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania, a takze dZzwiek.

8. W swietle unijnej i krajowej normatywnej definicji znaku towarowego nalezy wymienic,
w slad za orzecznictwem TS, trzy elementy konstytuujace pojecie znaku towarowego (wyr. TS
z25.1.2007 1., C-321/03, Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks, EU:C:2007:51, pkt 28; wyr. TS
z 10.7.2014 r., C-421/13, Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2014:2070,
pkt 17), tj.:

1) znakiem towarowym jest jedynie zmystowo postrzegalne oznaczenie;

2) to zmystowo postrzegalne oznaczenie musi spelnia¢ normatywne wymagania dotyczace
jego przedstawialno$ci na potrzeby ujawnienia go w rejestrze. Wymaganie to w swietle
zreformowanego prawa znakéw towarowych (art. 3 dyrektywy 2015/2436 i art. 120 ust. 1
PrWiPrzem w brzmieniu nadanym na mocy ZmPrWiPrzem z 20.2.2019 r.) polega na przed-
stawieniu oznaczenia w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego
przedmiotu udzielonej ochrony;

3) oznaczenie powinno umozliwia¢ odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorcy
od towaréw lub ustug innych przedsiebiorcow.

Brak ktérejkolwiek z wymienionych przestanek oznacza, Ze oznaczenie nie stanowi znaku
towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWiPrzem i nie moze zosta¢ udzielone na nie
prawo ochronne (art. 129" ust. 1 pkt 1 PrWtPrzem). Wskazane przestanki konstrukcyjne poje-
cia znaku towarowego sa omowione w dalszych uwagach do komentowanego przepisu.

9. Trzeba zaznaczy¢, ze spelnienie opisanych wyzej pozytywnych przestanek kwalifikacji
oznaczenia jako znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PriWiPrzem nie oznacza, ze
bedzie z pewnoscig udzielone prawo ochronne. W przypadku udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy ogromna role, bodaj znacznie wieksza niz w przypadku udzielenia innych
praw wlasnosci przemystowej, odgrywaja negatywne przestanki w postaci przeszkod
udzielenia prawa ochronnego — bezwzglednych (art. 129' PrWiPrzem) oraz wzglednych
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(art. 132! PrWiPrzem). Sa one odrebnie oméwione w ramach komentarzy do wymienionych
przepisow.

Il. Elementy normatywnej definicji znaku towarowego

1. Istnienie zmystowo postrzegalnego oznaczenia

10. Znak towarowy musi mie¢ posta¢ zmystowo postrzegalnego oznaczenia (Skubisz,
Prawo znakéw towarowych, 1997, s. 3; tenze, Zdolnos¢ odrézniajaca, s. 112). Nalezy zatem
wykluczy¢é mozliwos¢ uznania za oznaczenie takich kategorii, ktére nie majq cechy zmysto-
wej postrzegalnosci, np. idei, pojeé, koncepcji (W. Wiodarczyk, Zdolno$¢ odrdzniajaca, s. 54;
zob. wyr. TS z 25.1.2007 r., C-321/03, Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks, EU:C:2007:51,
w ktérym Trybunat uznat w pkt 28, ze przedmiot zgloszenia stanowiacy w rzeczywistosdci
zwykla wlasciwos¢ omawianego towaru nie moze zosta¢ uznany za ,,oznaczenie” w rozumie-
niu art. 2 dyrektywy 89/104/EWG, obecnie art. 3 dyrektywy 2015/2436; w postepowaniu
gtéwnym chodzito o przedmiot zgloszenia w postaci przezroczystej obudowy odkurzacza).
Tego wniosku nie zmienia okolicznos$¢, ze katalog oznaczen mogacych stanowic znak towa-
rowy w art. 120 ust. 2 PriWiPrzem ma charakter otwarty; wszystkie zreszta rodzaje oznaczen
wymienione w tym przyktadowym katalogu dotycza postaci zmystowo postrzegalnych. Nie
jest natomiast ograniczony katalog zmystéw, ktérymi oznaczenie moze by¢ postrzegane.
Do rejestracji sa zglaszane zwtaszcza oznaczenia postrzegane zmystami wzroku i stuchu.
Wszystkie oznaczenia wymienione w otwartym katalogu, tj. wyraz, wiacznie z nazwiskiem,
rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania,
a takze dzwigk, sa wlasnie postrzegane zmystem wzroku lub stuchu. Na etapie oceny samej
przestanki zmystowej przedstawialnosci nie mozna jednak wykluczy¢ potencjalnej zdol-
nosci do bycia znakiem oznaczen postrzeganych innymi zmystami: smakiem, wechem, doty-
kiem (trudnos¢ z uznaniem takich oznaczen za znaki towarowe w rozumieniu art. 120 ust. 1
PrWiPrzem ujawnia sie jednak na pdzniejszym etapie, zwlaszcza przy stwierdzaniu prze-
stanki przedstawialnosci dla potrzeb rejestrowych — zob. Nt 20 i n. oraz Nt 42—45 ponizej).

2. Abstrakcyjna zdolno$¢ odrézniania

11. Artykut art. 120 ust. 1 PrWiPrzem wyraznie stwierdza (w slad za art. 3 lit. a dyrektywy
2015/2436), ze oznaczenie majace by¢ znakiem towarowym musi mie¢ zdolnos¢ do odroz-
niania towaréw jednego przedsigbiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa (art. 3 lit. a
dyrektywy 2015/2436). Ceche te okresla sie mianem abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajacej
(zdolnosci od odrdézniania) znaku towarowego, ktdra jest uyjmowana jako zdolnos¢ ozna-
czenia do identyfikacji komercyjnego pochodzenia oceniana in abstracto, tzn. w oderwaniu
od towardw lub ustug, dla ktérych okreslone oznaczenie miatoby zostac zarejestrowane i uzy-
wane. Jest to zatem ocena dokonywana dla jakichkolwiek towardw lub ustug (R. Skubisz,
Zdolnos¢ odrézniajaca, s. 115), a wiec w sposob odmienny niz ocena tzw. konkretnej zdolnosci
odrézniajacej oznaczenia, ktéra dokonywana jest juz z uwzglednieniem konkretnych towa-
réw i ustug bedacych przedmiotem zgltoszenia (zob. komentarz do art. 129' PriviPrzem,
Nt 16). Zdolnos¢ abstrakcyjna ma zatem oznaczenie, ktdre jest zdolne do odrézniania cho-
ciazby jednej kategorii towaréw. Oznaczenie zmystowo postrzegalne, ktére nie ma abstrak-
cyjnej zdolnosci do odrézniania, nie jest zdolne do pelnienia podstawowej funkcji znaku
towarowego, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia towaru lub ustugi.

12. Znaczenie pojecia abstrakcyjnej zdolnos$ci odrézniania budzi obecnie kontrowersje.
W perspektywie historycznej znaczenie tego pojecia zaznaczalo sie w takich systemach
prawnych, w ktérych istniata tendencja do ograniczania katalogu oznaczen uznawanych za
zdolne do pehienia funkeji znaku towarowego dla jakichkolwiek towaréw (np. oznaczen
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przestrzennych, dzwiekowych, zapachowych lub tzw. koloru per se). Pojecie zdolnosci odréz-
niania posiadato wéwczas znaczenie praktyczne polegajace na wytaczeniu z géry pewnych
kategorii oznaczen od ochrony w charakterze znaku towarowego, i to niezaleznie od towaru
lub ustugi, dla ktérych byty przeznaczone (W. Wiodarczyk, Glosa do wyr. SN z 13.4.2007 r.,
1 CSK 16/07, EPS 2008, Nr 12, s. 34). Nowoczesne regulacje z zakresu prawa znakéw towa-
rowych, do ktdrych zalicza sie regulacje unijng i krajowa, cechuje otwartos¢ na r6znorodnosé¢
form oznaczen mogacych petnic funkcje znaku towarowego. Pojecie abstrakcyjnej zdolnosci
odroézniajacej nie moze wiec stuzyc¢ apriorycznemu wytaczeniu okreslonych kategorii ozna-
czen zmystowo postrzegalnych spod ochrony udzielanej na podstawie PrWiPrzem.

13. Konkretyzacji przestanki abstrakcyjnej zdolnosci oznaczenia do odrézniania nie utatwia
takze dotychczasowe orzecznictwo TSUE, w ktérym w niewielkim stopniu poddano blizszej
analizie wyrazone w art. 3 dyrektywy 2015/2436 (oraz w art. 2 dyrektywy 2008/95/WE
iart. 2 dyrektywy 89/104/EWG) wymaganie zdolnosci oznaczenia do odrézniania towaréw
lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. W doktry-
nie mozna natomiast dostrzec préby takiej konkretyzacji, z analizy ktérych wynikaja jed-
nak znaczne rozbieznosci w zakresie pojmowania abstrakcyjnej zdolnosci do odrdzniania.
Jest prezentowany poglad (W. Wiodarczyk, Glosa do wyr. SN z 13.3.2007 r., I CSK 16/07,
EPS 2008, Nr 12, s. 34-35), Ze wobec otwartosci unijnego systemu ochrony znakéw towaro-
wych na rézne formy zmystowo postrzegalnych oznaczen i unikania wytaczania takich ozna-
czen z katalogu dopuszczalnych form znakéw towarowych pojecie zdolnosci odrézniania
w swoim tradycyjnym ujeciu utracito praktyczny walor i nalezy je pojmowac w inny sposéb
—jako zespdt dwdch cech, ktére musi posiadac kazdy znak towarowy, tj. samoistnosci ozna-
czenia wzgledem towaru oraz jednolitosci oznaczenia. Ten sam autor dostrzega jednak takze
mozliwo$¢ jeszcze innego podejscia, ktdre polega na ujmowaniu dwdch ostatnich cech jako
samodzielnych elementéw definicji znaku towarowego, niekoniecznie wywodzonych z poje-
cia zdolnosci odrézniania. Nalezy jednak zauwazy¢, ze zaréwno wymaganie jednolitosci, jak
i samoistnosci jako odrebnych elementéw konstytuujacych pojecie znaku towarowego nie
jest wymienione w przepisach dyrektywy i PrWiPrzem. Z kolei U. Promiriska (w: Promiriska,
Prawo wlasnosci przemystowej, 2005, s. 205) wymienia przestanke samoistnosci i jednolitosci
jako elementy szerszego — jak sie wydaje — pojecia, tj. zdatnosci oznaczenia do pelnienia
funkcji znaku towarowego, obejmujac tym szerszym pojeciem takze ceche zmystowej po-
strzegalnosci (zob. Nt 10 powyzej) oraz przedstawialno$ci oznaczenia (wéwczas jeszcze
graficznej). Zdaniem J. Mordwitko-Osajdy (Znak towarowy, s. 78) wymaganie jednolitosci
i samoistnosci oznaczenia stanowi element ogdlnej zdolnosci odrézniania, do ktérej autorka
zalicza takze wymaganie graficznej przedstawialnosci.

14. Wydaje sie, ze zasadniczym punktem odniesienia przy prébie konkretyzacji pojecia
abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania musi by¢ tres¢ normatywna dyrektywy i PriPrzem,
w ktérych swietle istnieja wymienione wyzej trzy elementy definicji znaku towarowego jako
przedmiotu prawa powstajacego w drodze rejestracji (zob. Nt 8 powyzej). Przestanka posia-
dania abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania ma w tym katalogu status odrebny i samodzielny
wzgledem przestanki istnienia zmystowo postrzegalnego oznaczenia oraz przestanki przed-
stawialnosci oznaczenia dla celéw rejestrowych. Obu ostatnich przestanek nie nalezy zatem
wlaczac¢ do pojecia abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania. Nie jest natomiast wytaczona kon-
kretyzacja pojecia abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania w drodze wyktadni, prowadzaca do
wskazania nienazwanych wprost normatywnie wymagan warunkujacych zdolnos¢ oznacze-
nia do bycia znakiem towarowym dla jakichkolwiek towardéw.

15. Po pierwsze, znaczenia przestanki abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania mozna upatry-
wacé w umozliwieniu wylaczenia z pojecia znaku towarowego oznaczen cechujacych sie taka
prostota, ze nie sg one w stanie odrézniac¢ zadnych towaréw lub ustug. Z kolei formy banalne,
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ale zdolne do odrézniania chociazby jednej kategorii towaréw lub ustug, majq abstrakcyjng
zdolnos$¢ odrdzniania; podlegajg one jednak w dalszym etapie ocenie z punktu widzenia
posiadania konkretnej zdolnosci odrézniajacej, tj. zdolnosci ocenianej juz w odniesieniu
do konkretnych towaréw lub ustug (zob. komentarz do art. 129' PriwtPrzem, Nt 16 i n.).
W zwiazku z ta ostatnig okolicznoscia trzeba zauwazy¢, ze wyrazna granica miedzy brakiem
abstrakcyjnej zdolnos$ci do odrézniania oraz konkretnej zdolnosci odrézniajacej zaczyna sie
zacierad, zas problem nadmiernej prostoty form przedstawieniowych staje sie przede wszyst-
kim przedmiotem oceny z punktu widzenia istnienia lub nieistnienia konkretnej zdolnosci
odrézniajacej (T.C. Jehoram i in., European, s. 127; K. Szczepanowska-Koztowska, w: System
PrPryw, t. 14B, 2017, s. 651, Nb 26).

16. Po drugie, za objete zakresem abstrakcyjnej zdolno$ci do odrézniania mozna natomiast
uzna¢ dwa doktrynalnie wyodrebniane kryteria, tj. jednolito$¢ oraz samoistnos¢ oznaczenia
(tak W. Wiodarczyk, Zdolno$é odrdzniajaca, s. 58-59; tenze, Glosa do wyroku SN z dnia
13 kwietnia 2007 r., I CSK 16/07, EPS 2008, Nr 1, s. 34-35, uznajacy analizowane pojecia
za elementy sktadowe abstrakcyjnej zdolnosci odrézniania).

17. Cecha jednolitosci oznaczenia dotyczy jego struktury, ktéra powinna by¢ na tyle spéjna,
aby oznaczenie mogto by¢, po pierwsze, objete w catosci jednym aktem postrzegania przez
odbiorce bez uruchamiania szczegélnych proceséw myslowych oraz, po drugie, aby mogto
by¢ nastepnie zapamietane przez odbiorce. Ujmujac te ceche zwiezle, mozna stwierdzi¢, ze
oznaczenie jest jednolite, jezeli jest poznawalne w calosci dzieki jednemu aktowi poznaw-
czemu (W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrézniajaca, s. 58-59; U. Prominska, w: Promirnska, Prawo
wlasnosci przemystowej, 2005, s. 205). To wymaganie jest uzasadnione dlatego, ze mozli-
wosci percepcji oraz zapamietania oznaczenia przez odbiorcow w wyniku jednego aktu po-
strzegania sg ograniczone (J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy, s. 80). Stad w doktrynie
formutuje sie niekiedy postulat skrétowosci znaku towarowego (J. Koczanowski, Funkcje,
s. 21). Nalezy podkresli¢, ze zasada jednolitosci nie podwaza oczywistej swobody decyzji
podmiotu zgtaszajacego znak towarowy w kwestii struktury formy przedstawieniowej i stop-
nia skomplikowania tej struktury. Kryterium jednolitosci oznaczenia stanowi jednak ko-
nieczng granice tej swobody. Oznaczenie, ktore jest zbyt skomplikowane, aby petnic funkcje
znaku towarowego dla jakiegokolwiek towaru lub ustugi, nie moze by¢ uznane za zdolne do
petnienia funkcji podstawowej znaku towarowego (np. kilku lub kilkunastozdaniowy slogan
— zob. E. Wojcieszko-Gtuszko, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 495, Nb 35). W orzecznictwie
TSUE mozna jednak dostrzec podejscie sprzyjajace uznaniu stosunkowo rozbudowanych
kompozycji za oznaczenia zdolne do petnienia funkcji znaku towarowego, np. w przypadku
oznaczenia bedacego przedstawieniem w formie zwyklego rysunku powierzchni sprzedazo-
wej towardw firmy Apple sktadajacej sie z bardzo wielu elementéw, bez wskazania rozmiaru
ani proporcji poszczegdlnych elementéw (zob. wyr. TS z 10.7.2014 ., C-421/13, Apple Inc.
v. Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2014:2070). Z drugiej strony dazenie do nieskom-
plikowanej formy oznaczenia w celu zapewnienia tatwosci jego postrzegania i zapamiety-
wania przez odbiorce nie moze prowadzi¢ do zupelnej banalnosci oznaczenia skutkujacej
brakiem jego zdolnosci odrézniajacej ze wzgledu na nadmierna prostote formy, gdyz w takim
wypadku bedzie wytgczona mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego (J. Mordwitko-Osajda,
Znak towarowy, s. 80).

18. Za przestanke zdolnos$ci oznaczenia do petnienia funkcji znaku towarowego jest uznawa-
na samodzielno$¢ (samoistnos¢) oznaczenia wzgledem towaru. Cecha ta polega na tym,
Ze oznaczenie nie moze by¢ wytacznie samym towarem lub jego czescia sktadowa, wzglednie
jego opakowaniem (W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrdzniajaca, s. 58 i n.). Nie oznacza to, ze
oznaczenie nie moze nigdy by¢ fizycznie ucielesnione w formie towaru lub opakowania.
Przeciwnie, art. 120 ust. 2 PriWtPrzem wyraZnie stwierdza, zZe znakiem towarowym moze
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by¢ forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania. Z cechy samoistnosci wy-
plywa jednak nakaz, aby istniata mozliwos$¢ przynajmniej pojeciowego oddzielenia oznacze-
nia i towaru, dzieki czemu nabywca konfrontowany z forma przedstawieniowq oznaczenia
oddziela je od towaru, dostrzegajac zarazem zwigzek miedzy tymi dwoma odrebnymi
elementami.

19. W doktrynie pojawia sie uzasadniona watpliwos¢, czy pojecie samodzielnosci oznacze-
nia jest rzeczywiscie pojeciem z zakresu abstrakcyjnej zdolno$ci odrdézniania, skoro ocena
cechy samoistnosci jest dokonywana jednak z uwzglednieniem towaru, dla ktérego oznacze-
nie jest przeznaczone. Zauwaza sie, ze stwierdzenie samoistnos$ci znaku towarowego jest
w istocie zagadnieniem z pogranicza abstrakcyjnej zdolnosci odrdézniania i konkretnej
zdolnosci odrdzniajacej, poniewaz konieczne jest wéwczas odniesienie sie do konkretnych
towaréw, do ktérych oznaczenia ma stuzy¢ znak, nie zas do towaréw grosso modo (J. Mordwitko-
-Osajda, Znak towarowy, s. 79). Jeszcze dalej idacy jest poglad uznajacy brak cechy samo-
dzielnos$ci za przypadek braku konkretnej zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego
(K. Szczepanowska-Koztowska, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 651, Nb 25). Nalezy sie
zgodzié z powyzszymi watpliwosciami. Trzeba bowiem uznaé, zZe ocena samoistnosci ozna-
czenia wzgledem towaru powinna uwzglednia¢ towary, dla ktérych znak zostat zgtoszony.
Tym samym umieszczenie wymagania samoistnosci w obrebie abstrakcyjnej zdolnosci od-
rézniania, ocenianej dla jakichkolwiek towardw, nie jest uzasadnione. Wydaje sie, Ze ocena
samoistno$ci oznaczenia powinna nastepowac¢ w ramach badania przeszkdd bezwzglednych
udzielenia prawa ochronnego. Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie maja tzw. prze-
szkody funkcjonalne, ujete obecnie w art. 129" ust. 1 pkt 5 PrWiPrzem, ktére mozna uznad za
normatywny wyraz koniecznosci zaistnienia samodzielnos$ci oznaczenia wzgledem towaru
(W. Wiodarczyk, Zdolnosé odrdzniajaca, s. 60 i n., w odniesieniu do nieobowigzujacego art. 131
ust. 2 pkt 6 PrWiPrzem). Stanowisko upatrujace w art. 129" ust. 1 pkt 5 PriwtPrzem przejawu
wymagania samoistnosci znaku towarowego moze doznawac dodatkowego wsparcia w oko-
licznosci, ze zreformowane prawo znakéw towarowych w UE zakresem przeszkod funkcjonal-
nych objeto nie tylko ksztalt towaru, ale takze wszelkie inne jego wtasciwosci, co niepomiernie
rozszerza zakres wymienionych przeszkéd funkcjonalnych (zob. komentarz do art. 129"
PrWiPrzem, Nt 46). W zakresie samoistnosci moze mie¢ znaczenie zwlaszcza przeszkoda
dotyczaca ksztattéw lub innych wlasciwosci uwarunkowanych wytacznie charakterem towa-
réow. Nalezy dodad, ze istnienie przeszkdd funkcjonalnych nie moze zostaé przezwyciezone
nabyciem przez oznaczenie wtdrnej zdolno$ci odrézniajacej na podstawie art. 130 PrwtPrzem.
Nastepnie, w przypadku oznaczen, ktérych nie mozna by jednak uznaé za podlegajace prze-
szkodom funkcjonalnym, ale ktérych samoistno$¢ wzgledem okreslonych towaréw mogtaby
budzi¢ watpliwosci, odmowa rejestracji nadal jest mozliwa ze wzgledu na brak in casu
konkretnej zdolnosci odrézniajacej.

3. Przedstawialno$¢ oznaczenia dla celéw rejestrowych

20. Zgodnie z art. 120 PrwtPrzem znakiem towarowym moze by¢ jedynie oznaczenie mozliwe
do przedstawienia w rejestrze znakow towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie jed-
noznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przestanka ta jest okreslona dalej
mianem przestanki przedstawialnosci. Omawiana przestanka, wprowadzona do art. 120
ust. 1 PrWiPrzem na mocy ZmPrWiPrzem z 20.2.2019 r. i wyrazona w art. 3 dyrektywy
2015/2436, zastgpila wczesniej obowigzujaca przestanke graficznej przedstawialnos$ci
oznaczenia (wyrazona w art. 2 nieobowiazujacej dyrektywy 2008/95/WE; w kwestii ksztal-
towania sie zmienionego stanu prawnego w omawianym zakresie zob. E. Wojcieszko-Gluszko,
Ewolucja, s. 723; taz, Krétka, s. 1144 i n.). Przestanka przedstawialno$ci oznaczenia w reje-
strze w sposéb pozwalajacy wtasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego
i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wtascicielowi tego znaku towarowego jest
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$cisle zwiazana z systemem rejestrowym, nie za$ z istotg znaku towarowego jako dobra nie-
materialnego (zob. A. Tischner, Kumulatywna, s. 293, w odniesieniu do przestanki graficznej
przedstawialno$ci; stanowisko to pozostaje aktualne w swietle obecnie obowiazujacej prze-
stanki przedstawialnosci; w kwestii przedstawialnosci jako przestanki zdolnosci ochronne;j
znaku towarowego w prawie polskim, w tym na tle historycznym, zob. M. Ziétkowski, Przed-
stawialnosé, s. 67 in.).

20.1. Stosownie do art. 15 ust. 1 in fine TRIPS cztonkowie WTO moga w swoich ustawodawstwach kra-
jowych wprowadzic¢ jako przestanke rejestracji warunek, aby oznaczenie bylo dostrzegalne wzrokowo
(ang. visually perceptible). Poprzednio obowigzujaca w prawie UE i prawie polskim przestanka graficznej
przedstawialnosci przyjeta w dyrektywie 2008/95/WE i w rozp. Nr 207/2009 nie byta tozsama z poje-
ciem dostrzegalnosci wzrokowej znaku, gdyz nie wytaczata mozliwosci rejestracji oznaczen postrzega-
nych innymi zmystami niz wzrok, o ile tylko daly sie przedstawic graficznie (zob. D. Gervais, The TRIPS,
s. 267, przyp. 306; zob. tez trafne odrdznienie graficznej przedstawialnosci i wzrokowej postrzegalnosci
oznaczenia przez W. Wiodarczyka, Zdolno$¢ odrézniajaca, s. 56; J. Sitko, w: Demendecki i in., Komentarz
PrWiPrzem, 2015, art. 120, Nb 7).

21. W swietle aktualnie obowiazujgcej, nowo ujetej przestanki przedstawialno$ci powstaje
pytanie o jej konkretne konsekwencje w zakresie wymagan zwigzanych z przedstawieniem
oznaczen zglaszanych do rejestracji. Z pewnoscia istotne znaczenie dla sprecyzowania tych
wymagan bedzie mie¢ stosowne rozporzgdzenie wykonawcze do PrWiPrzem (prace nad nim
trwajq w chwili oddania tej publikacji do druku, https://legislacja.gov.pl/projekt/12324000,
dostep: 24.5.2021r.). Do czasu przyjecia odpowiedniego rozporzadzenia krajowego pomocne
przy stosowaniu wymagania jednoznacznego i dokltadnego przedstawienia przedmiotu
ochrony w $wietle art. 120 ust. 1 PrWiPrzem moga by¢ kryteria zawarte we Wspdolnym
Komunikacie EUIPO oraz urzedéw ds. wlasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich
w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych, https://uprp.
gov.pl/pl/konwergencja; komunikat przywolany tamze w pkt 5 (dostep: 10.5.2021 r.), ktdére
juz obecnie obowiazuja w odniesieniu do znaku unijnego w swietle art. 3 rozp. 2018/626.
Mozna oczekiwad, ze wymagania okreslone w rozporzadzeniu krajowym beda nawigzywacé
do kryteriéw zdefiniowanych w rozp. 2018/626.

22. W przywotanym Wspdlnym Komunikacie sposoby przedstawialnosci dla potrzeb reje-
strowych zostaly powiazane z konkretnymi rodzajami znakéw towarowych. Po pierwsze,
mozna wymienié kategorie znakdéw, ktdrych przedstawialno$¢ przybiera postaé graficzna.
Do tej kategorii mozna zaliczy¢:

1) znaki stowne, zdefiniowane jako sktadajace sie wylacznie ze stéw lub liter, cyfr, innych
standardowych znakdéw typograficznych lub ich kombinacji (zob. Nt 27-32 ponizej); takie
znaki nalezy przedstawic¢ poprzez przekazanie reprodukeji znaku w standardowym zapisie
i uktadzie, bez zadnych cech graficznych czy koloréw;

2) znaki graficzne, zdefiniowane jako takie, w ktérych zastosowano niestandardowe znaki,
stylizacje lub uktad, ceche graficzng lub kolor, np. sktadajace sie wytacznie z elementow
graficznych lub kombinacji elementéw stownych i graficznych (zob. Nt 33 ponizej); znaki
graficzne nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie reprodukeji znaku, ktéry ma by¢ zareje-
strowany, ukazujacej wszystkie jego elementy oraz — w stosownym przypadku — jego kolory;
3) znaki przestrzenne, zdefiniowane jako zajmujace powierzchnie lub bedace tréjwymiarowe,
np. pojemniki, opakowania, same produkty lub wyglad tych przedmiotéw (Nt 34-35 ponizej);
te znaki nalezy przedstawic¢ poprzez przekazanie graficznej reprodukeji ksztattu (w tym
obrazu wygenerowanego komputerowo) albo reprodukgji fotograficznej; reprodukcja gra-
ficzna lub fotograficzna moze zawierac rozne ujecia;

4) znaki pozycyjne, zdefiniowane jako polegajace na specyficznym sposobie umieszczenia
lub przymocowania znaku na produkcie; te znaki nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie
reprodukcji doktadnie ukazujgcej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcje do stosow-
nego towaru. Elementy niestanowigce przedmiotu wniosku o rejestracje musza by¢ oznaczone
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jako wytaczone, najlepiej za pomoca linii przerywanej lub kropkowanej. Do reprodukcji
mozna dotaczy¢ opis wyjasniajacy sposob przymocowania znaku do towaru;

5) znaki stanowiace wzory (desenie), zdefiniowane jako sktadajace sie wylacznie z zestawu
regularnie powtarzajacych sie elementéw (zob. Nt 48 ponizej); te znaki nalezy przedstawié
poprzez przekazanie reprodukeji ukazujacej wzér powtdrzenia; do reprodukeji mozna dota-
czy¢ opis wyjasniajacy sposob, w jaki elementy znaku regularnie sie powtarzaja;

6) znaki sktadajgce sie wytacznie z jednego koloru bez konturéw (zob. Nt 36-39 ponizej);
te znaki nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem
tego koloru poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru;

7) znaki sktadajace sie wylacznie z kombinacji koloréw bez konturéw (zob. Nt 40 ponizej);
te znaki nalezy przedstawic¢ poprzez przekazanie reprodukcji, ktéra w sposdb jednolity i z gory
ustalony ukazuje systematyczny uktad kombinacji koloréw, wraz ze wskazaniem tych kolo-
row poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru. Mozna dotaczy¢ opis
objasniajacy systematyczny uktad tych koloréw.

Dzieki przedstawieniu graficznemu jest mozliwe precyzyjne ujecie wyzej opisanych oznaczen
w zgloszeniu, a nastepnie w rejestrze znakdw towarowych oraz w oficjalnych publikacjach
o udzielonych prawach. Aby osiagnac ten cel, nie moze oczywiscie chodzi¢ o jakiekolwiek
przedstawienie graficzne, ale o takie przedstawienie, ktdre pozwala na doktadne ustalenie
formy przedstawieniowej oznaczenia. Standard w tym zakresie zostal sformutowany przez
TS w wyroku w sprawie Sieckmann, w ktérym Trybunat uznal, ze aby graficzne przedstawienie
znaku czynito zado$¢ wymaganiom nieobowiazujacego juz art. 2 dyrektywy 2008/95/WE,
musi posiadac siedem cech, tj. musi by¢ jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, tatwo
dostepne, zrozumiale, trwate i obiektywne (wyr. TS z 12.12.2002 ., C-273/00, Ralf Sieck-
mann, EU:C:2002:748). Te wymagania nalezy uznac za aktualne.

23. W drugiej grupie mozna umiesci¢ znaki, ktérych wlasciwa przedstawialnos¢ powinna
przybiera¢ (niekiedy fakultatywnie) inng postaé niz graficzna. Do tej kategorii mozna zaliczy¢:
1) znaki dzwiekowe, zdefiniowane jako sktadajace sie wytacznie z dzwieku lub kombinacji
dzwiekéw (zob. Nt 41); te znaki nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie pliku audio umoz-
liwiajacego odtworzenie dzwieku, chociaz nadal pozostaje mozliwe przedstawienie graficzne
takiego znaku poprzez wierne przedstawienie dzwieku za pomoca zapisu muzycznego;

2) znaki ruchome, zdefiniowane jako sktadajace sie z okreslonego ruchu lub zmiany usta-
wienia elementéw znaku lub ktéry przechodzi w taki ruch lub taka zmiane ustawienia; te
znaki nalezy przedstawié poprzez przekazanie pliku wideo (zob. Nt 49 ponizej); mozliwe
jest jednak przedstawienie tych znakéw za pomoca serii nastepujacych po sobie nieru-
chomych obrazéw, ukazujacej ruch lub zmiane uktadu, ktére moga by¢ ponumerowane lub
opatrzone opisem wyjasniajacym ich kolejnos¢;

3) znaki multimedialne, zdefiniowane jako znaki sktadajace sie z kombinacji obrazu i dzwieku
lub przechodzace w kombinacje obrazu i dZzwieku (zob. Nt 50 ponizej); te znaki nalezy
przedstawi¢ poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierajacego kombinacje obrazu
i dzwieku;

4) znakéw holograficzne, zdefiniowane jako sktadajace sie z elementéw o charakterze holo-
graficznym; te znaki nalezy przedstawic¢ poprzez przekazanie pliku wideo; mozliwe jest jed-
nak przedstawienie graficzne lub fotograficzne zawierajace ujecia niezbedne do wlasciwego
ukazania calego efektu holograficznego, tj. zmiane obrazu zachodzaca w zaleznosci od kata
patrzenia. Wydaje sie jednak, ze optymalna w przypadku znakéw holograficznych jest przed-
stawialnosc za pomoca pliku wideo.

24. W odniesieniu do innych kategorii znakéw niz wyzej wymienione przedstawienie dla
celow rejestrowych moze by¢ dowolne, o ile czyni zados¢ wymaganiu jednoznacznego i doktad-
nego przedstawienia wyrazonemu w art. 120 ust. 1 PrWiPrzem. Te znaki nalezy przedstawi¢
— w Swietle Wspdlnego Komunikatu — w odpowiedniej formie, przy uzyciu powszechnie
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dostepnej technologii, o ile moga by¢ one odtworzone w rejestrze w sposéb wyrazny, pre-
cyzyjny, odrebny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty i obiektywny celem umozliwienia
wlasciwym organom i spoleczenstwu jasnego i precyzyjnego okreslenia przedmiotu ochrony
udzielonej wiascicielowi znaku. Opisane wymagania sg nawigzaniem do wyzej wymienio-
nych siedmiu kryteriéw dotyczacych graficznej przedstawialnosci sformutowanych w sprawie
Sieckmann (zob. Nt 22 in fine powyzej; por. tez art. 3 ust. 114 rozp. 2018/626). Do przedsta-
wienia mozna dotgczyc opis. W tej kategorii znakdw moggq sie miesci¢ np. znaki zapachowe
i smakowe (zob. Nt 42-45 ponizej). W swietle dyrektywy 2008/95/WE oraz art. 120 ust. 1
PrWiPrzem przed zmiang wprowadzong na mocy ZmPrWiPrzem z 20.2.2019 r. nalezato
uznac za niemozliwe spelnienie wymagania prawidtowej graficznej przedstawialnosci w od-
niesieniu do takich postaci znakéw. Nie wydaje sie, aby rezygnacja z graficznej przedstawial-
nosci mogta obecnie eliminowac trudnosci zwiazane z rejestracjq takich oznaczen, gdyz
niejasne pozostaje, jakie sg alternatywne sposoby ich prezentacji, ktore czynityby w swietle
aktualnego stanu techniki zado$¢ wymaganiu jednoznacznego i doktadnego przedstawienia
przedmiotu ochrony. Nie nalezy jednak wykluczad, ze te trudnosci moga zosta¢ w niedtugim
czasie przezwyciezone.

C. Rodzaje form przedstawieniowych znaku towarowego

I. Uwagi ogélne

25. Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego jest niezamkniety (zob. Nt 7 po-
wyzej). Potwierdzeniem tego jest otwarte wyliczenie przyktaddw takich form w art. 120 ust. 2
PrWiPrzem, wymieniajacym: wyraz, wlacznie z nazwiskiem; rysunek; litere; cyfre; kolor;
forme przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania; a takze dZzwiek.

26. Znaki towarowe powszechnie sie dzieli na znaki tradycyjne (typowe, konwencjonalne)
oraz znaki nietradycyjne (nietypowe, niekonwencjonalne). Doktryna w pierwszej kategorii
umieszcza znaki stowne — percypowane zmystem wzroku i stuchu - oraz graficzne (obra-
zowe) — percypowane zmystem wzroku, w drugiej zas kategorii pozostate znaki towarowe
(E. Wojcieszko-Gluszko, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 487, Nb 23-24; I. Calboli, M. Senft-
leben, Introduction, s. 2). Znaki nietradycyjne dzieli sie przy tym na oznaczenia widzialne,
tj. postrzegane wzrokowo, oraz niewidzialne, tj. postrzegane innymi zmystami niz wzrok.
Wsréd znakéw nietradycyjnych widzialnych mozna wyrdznic zwtaszcza znaki przestrzenne,
kolory bezkonturowe (kolory per se), nieograniczone przestrzennie kombinacje kolorystyczne,
hologramy, znaki ruchome lub znaki pozycyjne. Wsrod znakéw nietradycyjnych niewidzial-
nych mozna wymieni¢ znaki smakowe, zapachowe lub dotykowe. Trudno jest jednak okresli¢
czytelne criterium divisionis dla najwyzszego poziomu podziatu na znaki tradycyjne i nietra-
dycyjne. Jako stosowne kryterium podaje sie sposéb percepcji znaku (E. Wojcieszko-Gluszko,
w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 487, Nb 23). Stosowanie tego kryterium nie pozwala
jednak na konsekwentne odgraniczenie od siebie znakéw konwencjonalnych i niekonwencjo-
nalnych, gdyz przynajmniej znaki niekonwencjonalne widzialne dzielg ceche postrzegalnosci
samym jedynie zmystem wzroku z konwencjonalnymi oznaczeniami dwuwymiarowymi
czysto graficznymi (rysunkami). Wydaje sie, ze podzial polegajacy na uznaniu za znaki
konwencjonalne oznaczen stownych oraz graficznych, za znaki niekonwencjonalne zas —
pozostalych oznaczen, wynika raczej z pewnych okolicznosci praktycznych niz ze spéjnego
i konsekwentnego criterium divisionis. Te przyczyny praktyczne wydaja sie w znacznym stop-
niu wynikac z okolicznosci, zZe ocena zdolnosci rejestrowej oznaczen innych niz stowne lub
graficzne przysparza czesto szczegolnych problemdw, np. w zakresie zdolnosci odrézniajacej
(art. 129" ust. 1 pkt 2 PrWtPrzem) lub istnienia tzw. przeszkdd funkcjonalnych (art. 129"

16 Zelechowski



Przejdz do ksiegarni =

2
%f ksiegarnia.beck.pl

CHBECK



https://www.ksiegarnia.beck.pl/19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska

	frag
	19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska-fragment
	2



