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NOWOCZESNE SPOSOBY OCHRONY MARKI —
ABSTRAKCYJNE ZNAKI TOWAROWE

MODERN BRAND PROTECTION — NON-CONVENTIONAL TRADEMARKS

Streszczenie: W dzisiejszych czasach ochrona
samej tylko nazwy przedsiebiorstwa wydaje
sie niewystarczajgca. Wielu przedsiebior-
cow podejmuje zatem proby objecia ochro-
ng przewidziang w przepisach Ustawy
prawo wtasnosci przemystowej kazdego
niemal elementu zwigzanego z ich marka.
Prowadzi to do wzrostu popularnosci nie
tylko znakéw towarowych w ujeciu klasycz-
nym, ale réwniez tzw. niekonwencjonalnych
czy nawet abstrakcyjnych znakéw towaro-
wych, takich jak ksztatty, formy przestrzen-
ne, zapach, dizwiek czy kolor. W ramach
niniejszego artykutu przedstawiono naj-
wazniejsze problemy, z jakimi muszg zmie-
rzy¢ sie przedsiebiorcy, decydujacy sie na
nowoczesne sposoby ochrony marki. Wsrod
nich nalezy wskaza¢ wymodg graficznego
przedstawienia znaku towarowego czy
problem pierwotnej i wtdrnej zdolnosci
odrdzniajacej.
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Abstract. Nowadays, the protection of the
company name alone seems to be insuffi-
cient. Many entrepreneurs take
many attempts to embrace the protection
provided by the Industrial Property Law Act
for almost every component connected
with its brand. This leads to increase of the
popularity, not only of conventional trade-
marks, but also non-conventional trade-
marks, such as shapes, 3D forms, smell,
sound or single colour. This article covers
the most important problems which are
faced by entrepreneurs who decide to
provide a modern brand protection as:
requirement of graphic representation of
the trademark or the issue of the primary
and acquired distinctiveness of the trade-
mark.
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W obrocie gospodarczym powszechnie przyjeta sie potrzeba ochrony
oznaczen stosowanych przez przedsiebiorcow, ktérych gtéwnym celem jest
identyfikowanie i wyrdznianie przedsiebiorcéw, prowadzonej przez nich dzia-
falnosci oraz oferowanych przez nich towardw i ustug. Doskonatym narze-
dziem, pozwalajgcym na skuteczng i stosunkowo niedrogg ochrone intere-
sOw przedsiebiorcow, sg znaki towarowe, szczegdtowo uregulowane
w Ustawie prawo witasnosci przemystowej [Ustawa z 30 czerwca 2000 r.
prawo wtasnosci przemystowej, dalej jako ,,pwp”].

Zgodnie z trescig art. 120 ust. 1 pwp ,znakiem towarowym moze byc kaz-
de oznaczenie, ktdre mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli oznacze-
nie takie nadaje sie do odrdznienia towardw jednego przedsiebiorstwa od
towarow innego przedsiebiorstwa”. Na gruncie cytowanego przepisu zna-
czenie konstytutywne ma zatem przede wszystkim zdolnos$¢ odrdzniajgca
danego oznaczenia. Nalezy w tym miejscu wskaza¢, ze zdolnos$¢ ta nie musi
mie¢ charakteru bezwzglednego — wystarczy bowiem, aby znak towarowy
odrdzniat towary w stopniu dostatecznym [Nowinska, Prominska, du Vall
2008, 193]. Poczynié nalezy w tym miejscu zastrzezenie, ze uzywany w obro-
cie gospodarczym termin znak towarowy nie jest réwnowazny terminowi
firma —terminy te stuzg bowiem do oznaczenia odmiennych débr. W prakty-
ce dochodzi jednak do przecinania sie funkcji znaku towarowego i firmy.
Znak towarowy, poprzez wskazanie zrodta pochodzenia towardw i ustug,
moze identyfikowaé przedsiebiorce. Z kolei firma oraz nazwa przedsiebior-
stwa, stuzgce do odrdznienia w obrocie gospodarczym danego przedsiebior-
cy, mogg posrednio wskazywac¢ na pochodzenie oferowanych przez niego
towardw i ustug. Sytuacja przecinania sie tych termindw jest szczegdlnie
widoczna, gdy to samo oznaczenie stuzy jednoczesnie do identyfikacji przed-
siebiorcy, prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa oraz oferowanych
w nim towardw i ustug [Zelichowski 2011, 94-95]. Z punktu widzenia przed-
siebiorcy umiejetnie podjete dziatania marketingowe i prawne pozwalajg na
skuteczne zabezpieczenie jego intereséw majgtkowych. U. Promifiska uwaza
bowiem, ze znak towarowy jest dobrem niematerialnym, o ktérego istocie
decyduje nie forma przedstawienia, lecz skutki ekonomiczne, rozumiane jako
korzysci ptynace z jego uzywania [Prominska 1998, 16]. Zdaniem K. Jasinskiej
natomiast konsumenci czesto dokonujg wyboru, opierajgc sie na ksztatcie
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czy barwnym designie towaréw. W sytuacjach spornych ocenie podlega
rowniez rozpoznawalnos¢ danego znaku towarowego na obszarze, na kto-
rym ma zostac¢ objety ochrong. Dobry znak towarowy powinien zatem by¢ na
tyle tworczy i oryginalny, ze przecietny konsument bedzie w stanie utozsa-
mi¢ go z konkretnym produktem i dokona jego wyboru sposrdd towardw
konkurencji. W ten sposdb rodzi sie marka oraz zjawisko lojalnosci klientow
[Jasinska 2010, 38-39].

Z powyzszych wzgledéw przedsiebiorcy powinni dgzy¢ do jak najlepszej
ochrony stosowanych przez siebie oznaczen przed nieuczciwymi praktykami
ze strony konkurencji. W tym miejscu warto odpowiedzie¢ na pytanie, dla-
czego znak towarowy zapewnia skuteczng ochrone praw uprawnionego. Jak
wynika z art. 121 pwp, na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo
ochronne, przez uzyskanie ktérego nabywa sie prawo wyfgcznego uzywania
znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest skuteczne przez okres 10 lat od daty
zgtoszenia w Urzedzie Patentowym (art. 153 ust. 1 i 2 pwp). Nalezy jednak
zauwazy¢, ze w mysl ust. 3 przywotanego przepisu, ,prawo ochronne na znak
towarowy moze zostac, na wniosek uprawnionego, przedtuzone, w drodze
decyzji, dla wszystkich lub czesci towardw na kolejne okresy dziesiecioletnie”.
Z ust 6. i wynika z kole, iz Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzie-
lenia ochrony, jezeli wniosek wptynat po terminie albo nie zostat nalezycie
optacony. Regulacja, zawarta w art. 153 pwp, pozwala na wysuniecie konklu-
zji, ze raz udzielone prawo ochronne na znak towarowy moze, oczywiscie
teoretycznie, trwac wiecznie.

Obowigzujaca na gruncie prawa witasnosci przemystowej definicja znaku
towarowego w sposob szeroki zakresla jego granice przedmiotowe. Art. 120
ust. 2 pwp wskazuje, ze ochronie podlegajg w szczegdlnosci: wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma
towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnat dZzwiekowy. Wyli-
czenie to ma oczywiscie przyktadowy charakter - mozliwe jest bowiem wy-
roznienie takich elementéw, ktére nie zostaty wyraznie wskazane w dyspo-
zycji omawianego przepisu, jednak wyczerpujg definicje znaku towarowego
[Grochowski 2010, 73]. Przyktadem mogg by¢ chociazby znaki towarowe
zapachowe czy dotykowe. W literaturze wskazuje sie, ze przy zastosowaniu
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kryterium sposobu percepcji znaku towarowego mozna wyodrebni¢ dwie
podstawowe grupy oznaczen. W pierwszej kategorii znajduja sie znaki kon-
wencjonalne, jak znaki stowne i graficzne, natomiast w drugiej — znaki nie-
konwencjonalne z dalszym podziatem na oznaczenia widzialne i niewidzialne.
Wsrod tej kategorii wymieni¢ nalezy znaki plastyczne, kolory, hologramy,
oznaczenia animowane, znaki dzwiekowe, zapachowe, smakowe oraz doty-
kowe (czuciowe) [Wojcieszko-Gtuszko 2012, 436-437]. W dzisiejszych cza-
sach ochrona samej tylko nazwy i symboli stosowanych do oznaczenia przed-
siebiorcy wydajg sie niewystarczajgce, stad tez rosngca potrzeba objecia
ochrong prawng kazdego niemal elementu zwigzanego z marka, wypraco-
wang przez przedsiebiorce. W tym kontekscie zastosowanie mogg znalezé
niekonwencjonalne czy wrecz abstrakcyjne znaki towarowe. Doskonatym
zobrazowaniem powyzszej sytuacji jest przyktad producenta napoju Coca-
Cola, ktéry zarejestrowat jako znak towarowy nie tylko samg nazwe napoju
czy logotyp (Ryc. 1), ale takze charakterystyczny ksztatt szklanej butelki kon-
turowej ze ztobieniami (Ryc. 2) oraz nawigzujgcy do niej ksztatt szklanki (Ryc.
3).

W' Ryc. 1. Znak stowno-graficzny. Nu-
d mer prawa wytgcznego: 84117,

1. Trademark. Filing number: 84117.
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Ryc. 2 Butelka z charakte- Ryc. 3 Przestrzenny znak Ryc. 4 Sporny ksztatt bu-
rystycznym ztobieniem. towarowy UE. Prawo wytgcz-  telki napoju, zawarty w zgto-
Prawo wytgczne nr 43544, ne nr 009635525 szeniu do OHIM

2. Bottle with character- 3. EU 3D trademark. Fil- 4. An arguable shape of
istic grooves. Filling number:  ling number: 009635525 the bottle contained in the
43544, application by The Coca-Cola

Company.

The Coca-Cola Company sukcesywnie stara sie rozszerza¢ game zareje-
strowanych na jej rzecz znakéw towarowych. W grudniu 2011 r. dokonata
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM, od 23 marca 2016 r.
obowigzuje nowa nazwa — Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektual-
nej — EUIPO) zgtoszenia tréjwymiarowego wspdélnotowego znaku towarowe-
go (nazwa obowigzujgca od 23 marca 2016 r. - znak towarowy Unii Europej-
skiej) dla towardw w klasach 6, 21 i 32 klasyfikacji nicejskiej, tj. miedzy inny-
mi dla butelek metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych (Ryc. 4). We-
dtug zgtaszajgcej ksztatt ten jest naturalng ewolucjg charakterystycznej zto-
bionej butelki. OHIM, a za nim Sad Pierwszej Instancji, argumentowat nato-
miast, ze przedmiotowa butelka nie tylko nie posiada dostatecznej zdolnosci
odrdzniajgcej, a zatem cech pozwalajgcych przecietnemu konsumentowi na
jej odrdzinienie od innych butelek dostepnych na rynku, ale réwniez,
ze przedstawione oznaczenie nie nabyto tej zdolnosci w nastepstwie uzywa-
nia [wyrok TSUE z dnia 24 lutego 2016, T-411/14, LEGALIS nr 1429688].
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Niniejszy wyrok porusza bardzo istotng kwestie z punktu widzenia ochro-
ny znakéw towarowych. Sam bowiem fakt braku pierwotnej zdolnosci od-
rozniajacej oznaczenia nie przesgdza definitywnie o odmowie udzielenia
prawa ochronnego. Mowa o tzw. wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej, a zatem
sytuacji, w ktorej znak towarowy nabywa zdolnos¢ odrdzniajgcg w nastep-
stwie jego uzywania. Jak zauwaza Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
w sprawie Windsurfing Chiemsee Produktions, kwestia nabycia wtérnej zdol-
nosci odrdzniajgcej rozpatrywana jest przy uwzglednieniu wszelkich okolicz-
nosci $wiadczacych o obecnosci oznaczenia na rynku, takich jak: udziat ozna-
czenia w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny oraz okres uzywania zna-
ku, poczynione inwestycje na reklame, a takze jak wysoki jest odsetek od-
biorcow relewantnego kregu, ktorzy rozpoznajg dane oznaczenie jako po-
chodzgce z okreslonego przedsiebiorstwa [wyrok TSUE z 4 maja 1999,
C-108/97 i C-109/97, LEGALIS nr 54584 i 54585].

Inna kwestig sg bardziej rygorystyczne wymogi dotyczace zdolnosci od-
rozniajgcej ksztattu opakowan. Podnosi sie, Zze opakowania te winny cecho-
wac sie pewng dozg oryginalnosci [Nowinska, Prominska, du Vall 2008, 193-
194]. Wedtug Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci opakowanie produk-
tu spetnia swojg funkcje odrézniajacy tylko wtedy, gdy znaczgco odbiega od
ksztattu opakowan uzywanych na rynku [wyrok TSUE z 12 stycznia 2006, C-
173/04, LEGALIS nr 73197][wyrok TSUE z 12 lutego 2004, C-218/01, LEGALIS
nr 154627]. Wymog ten nie jest natomiast znany w przypadku konwencjo-
nalnych znakéw towarowych. Warto zwrdci¢ w tym miejscu uwage na orze-
czenie zapadte przed Wojewddzkim Sagdem Administracyjnym w Warszawie
na gruncie sprawy Danone przeciwko Urzedowi Patentowemu RP. W przed-
miotowe] sprawie sgd rozwazat zasadno$¢ decyzji Urzedu Patentowego RP
w przedmiocie uniewaznienia uznania ochrony przestrzennego znaku towa-
rowego w postaci dwukomorowego pojemnika na produkty ujete w klasach
29 i 30 klasyfikacji nicejskiej, w tym w szczegdlnosci desery mleczne, jogurty
czy jogurty pitne. W ocenie Sadu bezspornym jest, ze ksztatt, forma prze-
strzenna towaru lub opakowania moze by¢ znakiem towarowym. W przed-
miotowe] sprawie zauwazono jednak, ze dwukomorowy pojemnik na jogurt
jest rozwigzaniem o wytgcznie funkcjonalnym charakterze i dlatego nie moze
by¢ przedmiotem ochrony na terytorium Polski. Przy zatozeniu, ze rozwigza-
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nie to nosi charakter wynalazczosci, mogtoby by¢ chronione patentem.
Sporny znak natomiast, postrzegany jako ,goty” pojemnik dwukomorowy -
nie jest niczym niezwyktym, zas jego ksztatt mozna uznac w istocie za banal-
ny. Przedmiotowe opakowanie jogurtu nie odbiega bowiem ksztattem od
zwyczajow panujacych w branzy produktéw mlecznych{wyrok WSA w War-
szawie z 18 lipca 2014, sygn. VI SA/Wa 2897/13, LEGALIS nr 1066519].
W orzecznictwie europejskim, jak zauwazono wczesniej, wymaga sie, aby
przestrzenny znak towarowy wyrdzniat sie oryginalnoscig na tle oznaczen
stosowanych przez podmioty konkurencyjne.

Pozostajgc jeszcze przy kwestii form przestrzennych, warto zwréci¢ uwa-
ge, ze pewna funkcjonalno$¢ produktu moze by¢ przedmiotem udzielenia
patentu — jednej z najsilniejszych form ochrony przewidzianej przez prawo
wtasnosci przemystowej. Patent jest bowiem ,,cywilnym prawem podmioto-
wym, bezwzglednym, stwarzajgcym podmiotowi uprawnionemu z tego pra-
wa moznos¢ wytgcznego korzystania z wynalazku w sposdb zarobkowy lub
zawodowy i jako podmiotu obrotu prawnego” [wyrok WSA w Warszawie z 23
maja 2006, sygn. 43/06, LEGALIS nr 279987]. Nalezy wskaza¢, ze ,przez ko-
rzystanie z wynalazku rozumie sie wykonywanie jakiejkolwiek czynnosci fak-
tycznej lub prawnej polegajgcej na uzywaniu rozwigzania i umozliwiajacej
czerpanie korzysci z wykorzystywania zawartej w nim wiedzy technicznej
[Szajkowski, Zakowska-Henzler 2012, 479]. Z punktu widzenia zgtaszajgcego
konstrukcja prawna patentu posiada jednak dwie zasadnicze wady. Po
pierwsze, prawo z patentu jest ograniczone w czasie — ochrona udzielana
jest maksymalnie na 20 lat od daty dokonania zgtoszenia wynalazku w Urze-
dzie Patentowym, bez mozliwosci jej przedtuzenia (art. 63 ust. 3 pwp). Po
drugie, mozliwe jest obejscie patentu poprzez osiggniecie ostatecznego efek-
tu za pomocg innego zastosowania technicznego. Wobec tego bardzo cieka-
wym rozwigzaniem moze okazac sie zarejestrowanie wynalazku, wobec ktdé-
rego wygasto juz prawo z patentu jako znak towarowy. Prawo ochronne na
znaku towarowy udzielane jest, jak wskazano wczesniej, na 10 lat od daty
dokonania zgtoszenia, jednak na wniosek uprawnionego podlega przedtuze-
niu na kolejne dziesiecioletnie okresy. Daje to w efekcie mozliwosé uzyskania
znacznie dtuzszej ochrony prawnej. Doskonatym zobrazowaniem powyzszej
sytuacji jest przyktad Kostki Rubika, ktérej mechanizm chroniony byt wtasnie
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patentem. Ze wzgledu na wygasniecie ochrony przewidzianej dla wynalaz-
kow, obecnie produkt ten chroniony jest za pomocg licznych znakdéw towa-
rowych, w tym przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej, z kto-
rym zwigzany jest przetomowy wrecz wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej. Przedmiotowa sprawa dotyczyta zasadnosci odmowy przez
OHIM uniewaznienia znaku towarowego w postaci ,szesciennej struktury
siatki” (Ryc.5). W niniejszej sprawie Trybunat wskazat, ze ksztatt Kostki Rubika
w sposob znaczacy odbiega od zwyczajow przyjetych w branzy uktadanek
tréjwymiarowych, a zatem bezspornie spetnia wymogi stawiane przestrzen-
nym znakom towarowym w zakresie ich oryginalnosci. Rozwazajac jednocze-
$nie, czy udzielenie prawa ochronnego moze prowadzi¢ do monopolizowania
rozwigzan technicznych, dotyczacych w szczegdlnosci mechanizmu rotacji
catej kostki logicznej, Trybunat stwierdzit, ze zasadnicze wtasciwosci sporne-
go ksztattu nie spetniajg funkcji tech-
nicznej, a fakt, ze jest on zarejestrowa-
ny jako znak towarowy, nie tworzy
monopolu na rozwigzanie techniczne.
W konsekwencji nie powstrzymuje to
konkurentéw od wprowadzania do
obrotu uktadanek  mechanicznych,
ktére zawierajg funkcje mobilnosci lub
rotacji elementéw, z ktorych sie sktfa-
daja. Sporny znak towarowy nie ogra-
nicza takze wyboru konkurentéw od-

nosnie do zastosowania takiej funkcji

Ryc. 5 Kostka Rubika. techni . ich wt ht h
Prawo wytaczne nr 000162784. echniczne) wich wiasnych towarac

5. Rubik’s cube. Filing number: 000162784. [wyrok SPI z dnia 25 listopada 2014,
Ryc. 5 Numer prawa wytgcznego:162784, -|—_450/09, LEGALIS nr 1163056]. Kon-

zrédto: . . , .
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra kludujac, nalezy z caty stanowczoscia

demarks/000162784. podkresli¢, ze omawiane orzeczenie
5. Number of exclusive right: 162784, nie stoi na przeszkodzie wprowadza-
source: niu przez konkurencyjnych przedsie-

https: ipo. . S h/#det . ,
ps://euipo.europa.eu/esearchy/fideta biorcow do obrotu gospodarczego

kostek logicznych, wykorzystujgcych wertykalng i horyzontalng rotacje jej
elementéw. Niedozwolone jest natomiast wprowadzenie takich tamigtéwek,
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ktére z zewnatrz przypominajg szescienng strukture siatki charakterystyczna
dla Kostki Rubika [Lech 2014, http://znakitowarowe-blog.pl/kostka-rubika/].

Wsrdd abstrakcyjnych znakéw towarowych bardzo interesujgcg gru-
pe stanowig znaki zapachowe. Najwiekszym problemem z punktu widzenia
przedsiebiorcy dazacego do uzyskania ochrony na taki znak towarowy, jest
sprostanie wymogowi graficznego przedstawienia oznaczenia. Problem ten
byt niejednokrotnie przedmiotem oceny Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej, ktéry przyjmuje, ze znak towarowy moze sktadac sie z oznacze-
nia, ktére samo w sobie nie mozeby¢ postrzegane. Jedynym warunkiem kon-
stytutywnym jest wymaog przedstawienia znaku w formie graficznej, w szcze-
gblnosci poprzez obrazy, linie lub znaki, pod warunkiem, ze takie przedsta-
wienie jest jasne, doktadne, samodzielne, tatwo dostepne, zrozumiate, trwa-
te i obiektywne. W odniesieniu do znaku zapachowego (wechowego) wymo-
géw tych nie spetnia formuta chemiczna poprzez opis, ztozenie probki zapa-
chowej ani nawet kombinacja obu tych elementéw. Trybunat zauwaza, ze
rejestracja zapachowego znaku towarowego jest wprawdzie mozliwa, jednak
proponowane przez sady krajowe rozwigzania, polegajgce na zapisie wzoru
chemicznego lub ztozeniu do depozytu prébki zapachu, nie czynig zados¢
wymogowi graficznego przedstawienia znaku towarowego [wyrok TSUE z 12
grudnia 2002, C-273/00, LEGALIS nr 153627]. Na skutek braku jednolitego
systemu klasyfikacji znakéw tego rodzaju niezwykle trudno dokonac skutecz-
nej rejestracji oznaczen zapachowych. Ostatecznie nieskuteczng préobe pod-
jeta spétka Eden SARL, zgtaszajgc oznaczenie zapachowe opisane stowami
»zapach dojrzatej truskawki” wraz z dotgczonym rysunkiem truskawki. Sad
Pierwszej Instancji, rozpatrujac skarge na decyzje OHIM w sprawie odmowy
udzielenia ochrony na znak towarowy, stwierdzit, ze nie doszto do graficzne-
go przedstawienia samego zapachu, a skarzgca przedstawita wytgcznie
przedmiot (owoc), ktéry ten zapach wytwarza. Jednoczesnie sad podkreslit,
ze nie istnieje zadna przeszkoda formalna w zarejestrowaniu oznaczen we-
chowych na podstawie opisu, ktory spetnia warunki dotyczgce wspdlnoto-
wego znaku towarowego [wyrok SPI z 27 pazdziernika 2005, T-305/04, LE-
GALIS nr 71770].

Jak pokazuje praktyka, kryterium graficznego przedstawienia znaku zapa-
chowego jest trudne do spetnienia. Nalezy jednak z catg stanowczoscig
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stwierdzi¢, ze nie jest to niemozliwe — 11 grudnia 1996 r. dokonano bowiem
skutecznego zgtoszenia znaku wechowego dotyczgcego piteczek do tenisa
,2apach swiezo skoszonej trawy” (numer prawa wyfgcznego: 000428870).
Producent sprostat surowym wymogom stawianym przez OHIM, stosujgc
prosty opis stowny zapachu: ,The smell of fresh cut grass. The mark consists
of the smell of fresh cut grass applied to the product”. Chociaz ochrona
przedstawionego znak towarowego wygasta 11 grudnia 2006 r., to przyto-
czony przyktad wyraznie pokazuje, ze rejestracja oznaczen wechowych, mi-
mo pewnych trudnosci, jest mozliwa. Biorgc pod uwage planowany kierunek
zmian, majacy na celu zrezygnowanie z wymogu graficznego przedstawienia
znakdéw towarowych Unii Europejskiej, w najblizszej przysztosci moze okazaé
sie, ze zainteresowanie przedsiebiorcéw rejestrowaniem oznaczen zapacho-
wych znacznie wzrosnie.

W ostatnich czasach bardzo popularnym pytaniem jest, czy kolor moze
by¢ samodzielnym znakiem towarowym, umozliwiajgcym odréznienie pro-
duktow oferowanych przez réznych producentéw. Odpowied? na to pytanie
nie jest jednak prosta i niejednokrotnie sprawia wiele problemoéw nie tylko
urzedom patentowym panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, ale réwniez
przedstawicielom doktryny. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stoi
na stanowisku, ze Pierwsza Dyrektywa Rady [Dyrektywa z dnia 21 grudnia
1988] nie wytgcza mozliwosci zarejestrowania jako znaku towarowego ukta-
du koloréw lub jednego tylko koloru, pod warunkiem, ze takie oznaczenia
umozliwiajg odrdznienie towardw i ustug jednego przedsiebiorcy od towa-
row i ustug innych przedsiebiorcow. Jednoczesnie dla oceny odrdzniajgcego
charakteru koloru jako znaku towarowego konieczne jest uwzglednienie
interesu ogdlnego, przejawiajgcego sie w nieograniczaniu w sposob nieuza-
sadniony dostepnosci koloréw dla innego przedsiebiorcy, oferujgcego towa-
ry lub ustugi tego samego rodzaju [wyrok TSUE z 6 maja 2003, C-104/01,
LEGALIS nr 154294]. W orzecznictwie i literaturze dominujacy jest poglad, ze
pojedynczy kolor per se (kolor bezksztattny) nie posiada pierwotnej zdolnosci
odrdzniajgcej [Wojcieszko-Gtuszko 2012, 454], natomiast mozliwe jest naby-
cie przez niego wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej, przez ktdrg rozumie sie koja-
rzenie przez znaczne grono konsumentéw barwy z konkretnym towarem lub
przedsiebiorcy. Efekt taki mozna uzyska¢ na skutek dtugotrwatego wykorzy-
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stywania danego koloru w obrocie gospodarczym, a w szczegdlnosci poprzez
intensywng reklame [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn.
1482/04, LEGALIS nr 77979]. Z drugiej strony w przytoczonym wczesnigj
wyroku z 6 maja 2003 r. Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej zauwaza,
ze mozliwe jest posiadanie przez kolor pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej.
Ma to miejsce w szczegdlnosci, gdy liczba towardw lub ustug, dla ktérych
zada sie rejestracji znaku, jest bardzo ograniczona lub jesli rynek wtasciwy
jest bardzo specyficzny. U. Prominiska, analizujgc orzecznictwo w tej kwestii
zauwaza, ze przypuszczalnie chodzi o rynek pewnej waskiej grupy towardw o
szczegdlnym przeznaczeniu lub o rynek, na ktérym jakis kolor towaru lub
opakowania jest dominujgcy i powszechnie stosowany a jeden z producen-
tow przetamuje te zasade [wyrok SPI z 9 pazdziernika 2002, T-173/00]. Jed-
nak nawet w tej kwestii watpliwos¢ budzi odmowa rejestracji koloru purpu-
rowego dla lateksu i rekawiczek ochronnych do przeznaczenia medycznego
i chirurgicznego [decyzja z 17 grudnia 2004, R-553/2004-2] [decyzja z 18
grudnia 1998, R-122/1998-3]. Zasadnos$¢ tej decyzji wydaje sie watpliwa
zwtaszcza wobec stwierdzenia, ze przedmiotowy towar kierowany jest do
waskiego rynku specjalistéw, a dominujagcym kolorem wsrdd towardw ofe-
rowanych przez konkurencje jest biaty [Prominska 2014, 411-412].

Niemniej w bazie Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualne;
znajduje sie obecnie 278 zarejestrowanych i korzystajgcych z ochrony zna-
kow towarowych w postaci koloru lub potgczen kolorystycznych. W Polsce
natomiast istniejg tylko dwa zarejestrowane znaki tego typu. Sg to kolor po-
maranczowy, ktérym postuguje sie Orange Brand Services Ltd. w celu ozna-
czenia $wiadczonych przez siebie ustug telekomunikacyjnych oraz kolor lilio-
wy, ktérym oznaczone sg produkty i wyroby cukiernicze Milka. W przypadku
obu oznaczen kolorystycznych nie mamy do czynienia z pierwotng, ale wtor-
ng zdolnoscig odrdzniajacy, ktorg to oznaczenia te nabyty na skutek ich wie-
loletniej obecnosci na rynku. Z ustalen poczynionych przez Urzad Patentowy
wynika, ze producent czekolad Milka zaczat stosowac fioletowg kolorystyke
mniej wiecej na poczatku lat 20. XX wieku. Wobec tego rejestracja koloru lila
nastgpita na skutek dtugoletniego i konsekwentnego uzywania tego koloru
na produktach cukierniczych i poprzedzona byta stosowaniem okreslonego
koloru przez okres blisko70 lat [wyrok NSA z 24 marca 2015, sygn. GSK
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371/14, LEGALIS nr 1310920]. Nalezy wskaza¢ w tym miejscu, ze uprawniony
do takiego barwnego znaku towarowego moze wyfacznie postugiwac sie
danym kolorem jako przewodnim w odniesieniu do prowadzonej przez siebie
dziatalnosSci gospodarczej. Nie oznacza to oczywiscie, ze inni przedsiebiorcy
pozbawieni s3 mozliwosci jakiegokolwiek wykorzystywania chronionego ko-
loru na oferowanych przez siebie towarach i ustugach. Ochrona znaku towa-
rowego przewidziana jest bowiem wytgcznie w odniesieniu do klas ujetych
w odpowiedniej decyzji Urzedu Patentowego. W stosunku natomiast do
przedsiebiorcow dziatajgcych w tej samej branzy co uprawniony, trzeba po-
czynic zastrzezenie, ze wykorzystanie chronionego koloru moze mie¢ charak-
ter jedynie akcentu czy dodatku kolorystycznego, a nie sktadnika dominuja-
cego.

Warto w tym miejscu rowniez wskaza¢ na nieudane proby dokonania
zgtoszen rejestracyjnych dla pojedynczego koloru. W 2003 r. Urzad Patento-
wy odmowit rejestracji znaku towarowego w postaci koloru jasnoczerwone-
go, ktéry zostat zgtoszony przez polskiego producenta wyrobdw cukierni-
czych — firme Solidarno$¢ Sp. z o0.0. Organ uznat, ze oznaczeniu temu nie
mozna przyznac¢ zdolnosci odrézniajacej, a co wiecej, nie nabyto ono wtdrnej
zdolnosci odrdzniajgcej na rynku wyrobdw cukierniczych. Poglad taki podzie-
lit rowniez Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie w cytowanym
wczesniej wyroku z 3 sierpnia 2005 r. Podobna sytuacja dotyczy operatora
sieci komdrkowej Play i zgtoszenia znaku towarowego w postaci koloru fiole-
towego dla $wiadczonych przez niego ustug. Na tamach niniejszej sprawy
Naczelny Sad Administracyjny potwierdzit, ze w przypadku pojedynczego
koloru per se istnienie pierwotnej zdolnosci odrdzniajgcej, bez jakiegokol-
wiek wczesniejszego uzywania, jest mozliwe tylko w wyjgtkowych okoliczno-
Sciach. Jednoczesnie sad stanat na stanowisku, ze rynek ustug w zakresie
telefonii komdrkowej nie jest rynkiem specyficznym i waskim. Niewtasciwym
kryterium oceny jest w tym przypadku ilos¢ podmiotdéw uczestniczgcych
w rynku tych ustug. Ocena ta winna by¢ przeprowadzona z punktu widzenia
przecietnego odbiorcy — konsumenta. Rynek ustug telefonii komdrkowej
nalezy uznaé¢ za powszechny, dostepny niemal dla kazdego uczestnika,
a zatem z punktu widzenia konsumenta nie jest to rynek ustug specyficznych.
Jednoczeénie w toku sprawy nie udowodniono, aby znak towarowy nabyt
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wtorng zdolno$¢ odrdzniajgcy, wobec tego sporne oznaczenie nie moze uzy-
ska¢ prawa ochronnego [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn.
1482/04, LEGALIS nr 77979].

Warto natomiast wskaza¢, ze dowodami potwierdzajgcymi nabycie przez
dane oznaczenie wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej mogg by¢ na przyktad ba-
danie opinii publicznej na okolicznos$¢ kojarzenia danego znaku z towarami,
do odrdznienia ktoérych jest przeznaczony [wyrok WSA w Warszawie z 18
wrzesnia 2006, sygn. VI SA/Wa 1085/06, LEGALIS nr 88950], jak rowniez
dowody handlowe w postaci faktur, wszelkie formy reklamowania, czy zasieg
terytorialny rozpoznawalnosci znaku [wyrok WSA w Warszawie z 25 wrzesnia
2008, sygn. VI SA/Wa 1144/08, LEGALIS nr 307101]. Wobec tego kluczowa
role odgrywa moment dokonania zgtoszenia rejestracyjnego.

Konkludujac, nalezy z catg stanowczoscig podkresli¢, ze pewne trudnosci
pojawiajgce sie przy okazji rejestrowania abstrakcyjnych znakéw towaro-
wych, nie powinny odstrasza¢ przedsiebiorcéw przed podjeciem proby
ochrony stosowanych przez nich oznaczen. Jak wskazano bowiem wczesniej,
przecietny konsument czesto przy wyborze kieruje sie pewnymi cechami
charakterystycznymi towaru, jak oryginalny ksztatt czy barwny design opa-
kowania. Wobec tego istotnym wydaje sie podjecie nie tylko zabiegdw mar-
ketingowych, ale przede wszystkim skutecznych dziatarh prawnych, chronia-
cych przedsiebiorce przed nieuczciwymi praktykami konkurencji. Dziatania te
minimalizujg ryzyko wprowadzenia konsumenta w btagd co do tozsamosci
przedsiebiorstwa oraz oferowanych przez nie towardéw i ustug, ale takze mo-
gg chroni¢ przed pasozytniczym nasladownictwem czy zerowaniem na posia-
danej renomie. Dziatania te w oczywisty sposéb przektadajg sie na osiggane
zyski.
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