Rozdzial I1. Funkcjonalnosc¢ techniczna
i estetyczna jako przeszkoda rejestracji

Lavinia Brancusi'

§ 1. Uwagi o celu i przedmiocie regulacji
w Swietle nowelizacji prawa znakow towarowych

Znaki towarowe stanowig istotny element obrotu gospodarczego, ktory
stymuluje sprzedaz towaréw, przekladajac si¢ na zwiekszone zyski przedsie-
biorcéw. Znak towarowy jest zatem waznym narzedziem komunikacji przed-
siebiorcy z potencjalnym klientem. Nalezyte spetnienie przez znaki towarowe
ich wyznaczonej roli gospodarczej zaktada wystgpienie pewnych warunkow
rynkowych $wiadczacych o istnieniu konkurencji i jej prawidtowym funkcjo-
nowaniu. Jak stusznie zauwazono juz 30 lat temu w doktrynie polskiej, tylko
w sytuacji, gdy wystepuje wicksza liczba podmiotéw konkurujacych o wzgledy
konsumentéw i nie ma przewagi popytu nad podaza, pojedynczy przedsie-
biorca jest zainteresowany posiadaniem i uzywaniem swoich znakéw towa-
rowych w funkeji oznaczenia pochodzenia w celu odrdzniania swojej oferty
towarow lub ustug od oferty konkurenta?. Z tego powodu rezim znakéw to-
warowych od poczatku przeprowadzenia jego harmonizacji na szczeblu euro-
pejskim postrzegano jako instrument majacy bezposredni wptyw na funkcjo-
nowanie rynku wewnetrznego (jednolitego), a w szczegdlnosci na zapewnienie
swobody przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug®. Wazny aspekt sta-

1 Dr Lavinia Brancusi - Centrum Prawa Nowych Technologii, Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk.

2 R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 29-30.

3 Zob. pierwszy akapit preambuly dyrektywy 89/104/EWG czy pkt 2 preambuty dyrektywy
2015/2436, majacych na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych.
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nowilo réwniez zapewnienie niezakldconej konkurencji na wspdlnym (unij-
nym) rynku*. W tym celu w rezim prawa znakéw towarowych wkompono-
wano pewne instytucje prawne pelniace role mechanizméw zabezpieczaja-
cych przed negatywnymi skutkami dla stanu konkurencji na rynku, ptynacymi
z udzielania i wykonywania wyltacznosci prawa.

Posrod roznorodnych instytucji prawnych, ktdre maja status przeszkod dla
udzielenia prawa ochronnego czy tez ograniczaja prawo wylaczne, niniejsze
rozwazania poruszaja problematyke przeszkoéd funkcjonalnych w prawie zna-
kow towarowych. W istocie chodzi o zespdt trzech przepiséw uniemozliwia-
jacych udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia, ktdre s3 uwarunkowane
wylacznie natura towaru, sg niezbedne do uzyskania efektu technicznego lub
znacznie zwigkszaja warto$¢ towaru. Pierwsze dwa przypadki bywajq kwalifi-
kowane jako ,,funkcjonalnos¢ techniczna”, a ostatni jako ,,funkcjonalnos¢ es-
tetyczna”, co uzasadnia tytul niniejszego opracowania. Te przepisy spelniaja
role bezwzglednych przeszkod rejestracji®, lecz na pozniejszym etapie procedu-
ralnym moga rowniez stanowi¢ podstawe sprzeciwu lub uniewaznienia prawa
wylacznego udzielonego z naruszeniem przepisow.

Na etapie harmonizacji prawa znakéw towarowych przeszkody funkcjo-
nalne umieszczono od samego poczatku w tresci dyrektywy 89/104/EWG
(art. 3 ust. 1 lit. e tiret 1-3) oraz rozporzadzenia Nr 40/94 (art. 7 ust. 1
lit. e pkt i-iii), a takze powtdrzono z zachowaniem tej samej nomenklatury
w ujednoliconych wersjach dyrektywy 2008/95/WE (art. 3 ust. 1 lit. e pkt i—iii)
i rozporzadzenia Nr 207/2009. W polskim stanie prawnym wskazane prze-
pisy pojawily sie wraz z uchwaleniem ustawy — Prawo wlasnosci przemy-
stowej (dalej: PrwiPrzem) w art. 131 ust. 2 pkt 6° a w wyniku kolejnych
nowelizacji sa zawarte obecnie w art. 1291 ust. 1 pkt 5 PrWiPrzem’. Nato-
miast uchwalona 16.12.2015 r. dyrektywa 2015/2436, ktora zajeta miejsce dy-
rektywy 2008/95/WE, zmodyfikowala brzmienie oraz numeracj¢ tych prze-
szkdd, obecnie widniejacych jako art. 4 ust. 1 lit. e pkt i-iii®. Identyczna zmiana

4 Szerzej C. Seville, EU Intellectual Property Law, s. 398 i n.

5 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System PrPryw, t. 14B, s. 683-691.

6 Ustawa z 30.6.2000 r. — Prawo wlasnoéci przemyslowej, Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508,
weszla w zycie 22.8.2001 r.; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.

7 Ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej, Dz.U. z 2015 r.
poz. 1615; ustawa z 20.2.2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, Dz.U. 22019 r.
poz. 501.

8 Dyrektywa 2015/2436 wymagala pelnej implementacji do 14.1.2019 r., co uzasadniato m.in.
podjecie prac nowelizacyjnych réwniez nad polska ustawa.
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w brzmieniu tych przepiséw — pozostawionych jednak pod tq sama numeracja
art. 7 ust. 1 lit. e pkt i-iii — zostala dokonana w tresci nowej wersji rozporza-
dzenia Nr 2015/2424, ktora weszla w zycie 23.3.2016 r. Rozporzadzenie to uzy-
skalo nastepnie ujednolicong wersje w postaci rozporzadzenia Nr 2017/1001,
ktora zastapita poprzednie akty prawne i obowiazuje na poziomie unijnym juz
0od 1.10.2017 r.

W $wietle powyzszego schematu legislacyjnego niniejsze rozwazania poru-
szajg aspekty zwiazane z rolg i zakresem stosowania przeszkod funkcjonalnych
w $wietle zmian przepisow prawnych dokonanych w prawie unijnym. Waz-
nym elementem tla poruszonych watkéw jest wydany ostatnio wyrok TSUE
w sprawie C-163/16, Christian Louboutin v. Van Haren® wraz z dwiema opi-
niami Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara'®. Rzucaja one ciekawe $wia-
tlo na problematyke zdolnosci rejestrowej znakdw pozycyjnych jako szczegol-
nej kategorii nietradycyjnych znakéw towarowych.

§ 2. Interes publiczny w ustanowieniu przeszkod
funkcjonalnych w $wietle orzecznictwa unijnego

Stosowanie przepiséw dotyczacych funkcjonalnosci znakow towarowych
jest nierozerwalnie zwigzane z rozumieniem znaczenia i roli interesu publicz-
nego, ktéry lezy u podstaw istnienia tej regulacji'!. Ta mysl byla konsekwent-
nie wdrazana i podkreslana przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
(dawny Europejski Trybunal Sprawiedliwosci) od poczatku ksztaltowania si¢
linii orzeczniczej w tym zakresie, dlatego nalezaloby ja przyblizy¢ w pierwszej
kolejnosci.

Juz w pierwszej glosnej sprawie dotyczacej ksztaltu trojgtowicowej golarki
Philips TSUE wskazal, ze celem zakazow zawartych w art. 3 ust. 1 lit. e dyrek-
tywy 89/104/EWG jest unikanie sytuacji, w ktorej ochrona ze znaku towaro-
wego ,rozciggala si¢ ponad oznaczenia umozliwiajace odrdznienie towarow
lub ustug od towardw lub ustug oferowanych przez konkurencje” w sposob
utrudniajacy konkurentom swobodne oferowanie towaréw zawierajacych te

9 Wyr. TSUE z 12.6.2018 r., C-163/16, Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen,
EU:C:2018:423.

10 Opinia z 22.6.2017 r., C-163/16, EU:C:2017:495 oraz opinia z 6.2.2018 r., C-163/16,
EU:C:2018:64.

11 R. Skubisz, Funkcjonalno$¢ techniczna, s. 477 i n.; M. Szpunar, Kilka uwag, s. 692 i n.
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same rozwigzania techniczne czy wlasciwosci uzytkowe!2. Warto zauwazy¢,
ze sad odnidst sie w sposdb szeroki do wszystkich przeszkod funkcjonalnych,
zarowno w wymiarze technicznym, jak i estetycznym, oraz powiazal zakaz
z oznaczeniami, ktdre nie pelnia funkcji odrdzniajacej. Mozna te wypowiedz
rozumie¢ takze w taki sposdb, ze oznaczenia pelnia, obok funkeji odrdzniaja-
cej, inne funkgje, za$ te dodatkowe aspekty (funkcjonalne) zawarte w oznacze-
niu utrudniaja konkurentom wytwarzanie towaréw substytucyjnych!®>. Mozna
zinterpretowac to przeciwstawienie przez TSUE wlasciwosci uzytkowych roz-
wiazaniom technicznym jako wskazéwke co do rozciagania si¢ sfery uzytko-
wosci réwniez na funkcjonalno$¢ estetyczna rozumiang jako obejmujaca ce-
chy produktu istotne z punktu widzenia rynku, odpowiadajace oczekiwaniom
i potrzebom konsumenta. Jest to rozumowanie zblizone takze do amerykan-
skiej doktryny funkcjonalnos$ci'4, ktorej echa mozna zauwazy¢ w pdzniejszej
praktyce europejskiej.

Interpretujac przeszkode ksztattu zwigkszajacego znacznie wartos¢ towaru
w odniesieniu do krzesetka dzieciecego TrippTrapp, TSUE uznal, w §lad za opi-
nia Rzecznika Generalnego M. Szpunara, ze ,stosuje si¢ do ksztaltu towaru
majacego kilka istotnych cech mogacych nada¢ mu rézne istotne wartosci”'>.
Réwniez w odniesieniu do oznaczenia stanowiacego odcien koloru czerwo-
nego umiejscowiony na podeszwie damskiego buta marki Louboutin Rzecznik
Generalny przyjal szerokie rozumienie interesu publicznego lezacego u pod-
staw funkcjonalnosci estetycznej, jako polegajace na ,utrzymani[u] w do-
menie publicznej istotnych cech danego towaru, odzwierciedlonych w jego
ksztalcie”'e. W przypadku funkcjonalnosci technicznej rozpatrywanej wnikli-
wie w sprawach klocka Lego oraz kostki Rubika utrwalita si¢ juz zasada, ze
celem zakazu jest zapobieganie sytuacji, w ktorej prawo znakéw towarowych
przyznaje jednemu podmiotowi monopol na rozwiazania techniczne lub na ce-

12 Wyr. TSWE z 18.6.2002 r., C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Con-
sumer Products Ltd., EU:C:2002:377, pkt 78.

13 Por. U. Suthersanen, The European Court of Justice in Philips v. Remington, s. 264-268.

14 G. Dinwoodie, M. Janis, Trade Dress, s. 107-185.

15 Wyr. TSUE z 18.9.2014 r., C-205/13, Hauck GmbH & Co. KC'v. Stokke A/S, EU:C:2014:2233,
pkt 36, w zw. z ustaleniami zawartymi w pkt 29 wyroku, gdzie obok wartosci estetycznej podkre-
$lano wzgledy bezpieczenstwa, wygody i solidnosci. Zob. takze pkt 85 opinii Rzecznika General-
nego z 14.5.2014 r. do tej sprawy: EU:C:2014:322.

16 Opinia Rzecznika Generalnego z 22.6.2017 r., C-163/16, pkt 53.
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chy uzytkowe danego towaru'’, ktorych uzytkownik moglby poszukiwaé w to-
warach konkurencyjnych!'s.

Nalezy nadmieni¢, ze interes publiczny w kontekscie przeszkod funkejo-
nalnych interpretuje si¢ rowniez z perspektywy konfliktu miedzy beztermi-
nowoscia plynaca z rejestracji znaku towarowego a czasowoscia innych form
ochrony, tak jak patentéw, wzoréow, utwordw. W literaturze sformutowano
wielokrotnie teze, a orzecznictwo unijne rdwniez to potwierdzilo, ze funkcjo-
nalno$¢ w prawie znakéw towarowych moze petni¢ role zaworu uniemozli-
wiajacego kumulacje, szczegdlnie w aspekcie sekwencyjnym, ochrony ze znaku
towarowego z innymi formami ochrony®. Z uwagi na problem hamowania
rozwoju innowacji ta kwestia odnosi sie przede wszystkim do sztucznego prze-
dluzania wylacznosci prawnej nad rozwigzaniami technicznymi objetymi wy-
gastymi juz patentami (czy wzorami uzytkowymi).

O wiele trudniejsze na tej podstawie jest rozgraniczenie miedzy rezimem
znakow towarowych a wzorami przemystowymi lub utworami. W przypadku
tych pierwszych szeroka definicja wzoru przemystowego, obejmujaca rowniez
elementy dwuwymiarowe, oraz to, ze dystynktywno$¢ oznaczen przestrzen-
nych zaklada pewna nietypows ciekawg forme, sprawia, ze sfera przedmio-
towa wzoréw i znakdw moze si¢ w praktyce czesto zazebiac®. Tylko wzgledy
konkurencji moga si¢ zatem sta¢ miarodajnym kryterium dla oceny in casu,
czy rejestracja znaku towarowego moze wywota¢ negatywne skutki na rynku.
W przypadku kolizji z utworami wazne argumenty uzasadniajace zakaz reje-
stracji wygastego utworu jako znak towarowy moga przynies¢ wzgledy kul-
turowe i spoleczne przemawiajace za utrzymaniem utworu w domenie pu-
blicznej - jako dzieto o utrwalonej tresci i statusie artystycznym, usytuowane
zatem poza obrotem gospodarczym. Obowiazek uzywania takiego znaku to-
warowego w dziatalnosci zawodowej i zarobkowej mogltby spowodowac znie-

17 Wyr. TSUE z 10.11.2016 r., C-30/15, Simba Toys v. EUIPO & Seven Towns, EU:C:2016:849,
pkt 39, z odestaniem takze do wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, Lego Juris A/S v. European Union
Intellectual Property Office, EU:C:2010:516, pkt 43.

18 Opinia Rzecznika Generalnego z 25.05.2016 r., C-30/15, Simba Toys. EUIPO & Seven Towns,
EU:C:2016:350, pkt 32.

19 Zob. R. Skubisz, Funkcjonalno$¢ techniczna, s. 489-490. Por. takze opini¢ Rzecznika Gene-
ralnego R.-J. Colomera w sprawie C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Con-
sumer Products Ltd., EU:C:2001:52, pkt 30-32; wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, pkt 45; opinie
Rzecznika Generalnego M. Szpunara w sprawie C-30/15, pkt 34-35.

20 A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemystowego, s. 277-298.
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ksztalcenie, deprecjacje lub wrecz utrate przez dzielo swojej pierwotnej war-
tosci artystycznej?!.

Podsumowujac poruszone powyzej rozne spojrzenia na znaczenie prze-
stanki interesu publicznego dla funkcjonalnosci znakéw towarowych, wy-
pada zaznaczy¢, ze przeplataja si¢ one w praktyce unijnej, aczkolwiek wio-
daca role ma kwestia zapewnienia i utrzymania wlasciwego poziomu swobody
konkurencji na rynku. Poniewaz takie podejscie cechuje sie¢ podporzadkowa-
niem, w pewnym sensie, funkcjonowania systemu prawnego (tu przyznawa-
nia ochrony prawnej ze znakow towarowych) wyzszym wartosciom wyzna-
czonym przez cele konkurencji, warto ten obraz uzupelni¢ z kolei pewnymi
aspektami ekonomicznymi, ktére za pomoca pewnych schematéw lub modeli
opisuja dziatania rynkowe i ryzyka zwiazane z rejestracja znakow towarowych
funkcjonalnych.

§ 3. Funkcjonalnos¢ znakow towarowych
w perspektywie laczacej prawo

i ekonomie - instrument rownowazenia

wylacznos$ci uprawnionego z interesami
konsumentdéw i konkurentow

Ocena prawna funkcjonalnych znakéw towarowych powiazana jest takze
z analiza implikacji gospodarczych wynikajacych z udzielenia wylacznosci
prawnej w sytuacji, gdy moze to spowodowac istotne ograniczenie konkuren-
¢ji na rynku. Ponizsza cze$¢ rozwazan ukazuje, ze przeszkody funkcjonalne
w prawie znakow towarowych zostaly pomyslane jako mechanizm réwnowa-
zenia interesow wylacznych uprawnionego z interesami konsumentdéw i kon-
kurentéw co do swobodnego dostepu do pewnych wilasciwosci produktu.

Podejscie oceniajace wplyw systemu prawa nad zjawiskami gospodarczymi
mozna zauwazy¢ w literaturze common law, ktore jest szczegdlnie wyrazane

21 Ten problem ujawnil si¢ na tle proby rejestracji jako znakéw towarowych wyga-
stych utworéw norweskiego rzezbiarza Gustava Viegelanda, zob. wyrok sadu EFTA w spra-
wie E-05/16, http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pil %5Bcase_id%5D=282&cHa-
sh=021acef76df4aa69330b6898bff1b02c (dostep: 22.7.2019 r.). Zob. szerzej S. Stanistawska-Kloc,
Rejestrowanie utwordw, s. 897 i n.; M. Senftleben, Viegeland and the Status of Cultural Concerns,
s. 683 in.
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w nurcie wykladni law and economics (pl. ,ekonomiczna analiza prawa”),
przyjmujacym zasade, ze system prawny powinien przyczyniac si¢ do popra-
wienia efektywnosci gospodarczej (ang. economic efficiency) na rynku oraz
zwigkszenia konkurencji, m.in. z perspektywy alokacyjnej (tj. optymalnego po-
dzialu débr miedzy konsumentdéw zgodnie z ich preferencjami)?2. W doktry-
nie wystepuja rézne szkoly myslenia analizujace zjawisko konkurencji oraz
oceniajace, czy i kiedy dane prawo wlasnosci intelektualnej moze wytwarzaé
czy wzmacnia¢ stan monopolu gospodarczego?, ale nawet tak liberalna szkota,
jak law and economics podkreslata negatywne skutki wynikajace z udzielenia
wylacznosci prawnej na funkcjonalne znaki towarowe. Pewne zalozenia zwia-
zane z analiza kosztow, ktdre spoleczenstwo musi ponies¢ na skutek istnie-
nia stanu monopolu prawnego (oceniajac rezim znakow towarowych), zyskaty
powszechng aprobate, i dlatego warto je przedstawi¢ w zarysie.

Powszechnie przyjmuje si¢, ze znaki towarowe majg za zadanie sprzyja¢
przejrzystosci rynkowej, utatwiajac konsumentowi orientacje w ofercie ryn-
kowej**. Konsument kieruje si¢ znakiem towarowym, a dokfadnie informa-
cjami w nim zawartymi (m.in. zapewnieniami o stalym poziomie jakosci towa-
réw lub ustug sygnowanych danym znakiem), i na tej podstawie decyduje si¢
dokona¢ (ponownego) wyboru tego lub podobnego produktu?. Tym samym
znak towarowy motywuje przedsigbiorce, aby odpowiednio wybrat oznaczenie
o zdolnosci odrdzniajacej, a zatem z moca tatwego ,,dotarcia” do konsumenta
i przekazania wlasciwych informacji, oraz aby dbal o utrzymanie statego po-
ziomu jakosci dla danych towarow lub ustug, aby na tej podstawie budowac re-

22 Znanymi przedstawicielami tego nurtu, pochodzacy z tzw. szkoly chicagowskiej, sa
W.M. Landes i R.A. Posner. Ich najczesciej cytowane pozycje dotyczace relacji miedzy prawami
wlasnosci intelektualnej a funkcjonowaniem rynku to: Trademark Law, s. 265-309 oraz The Eco-
nomic Structure. Ogélnie o tej szkole myslenia, zob. J.L. Harrison, Law and Economics in a nut-
shell, West Academic Publishing 2016.

23 O pojeciu konkurencji zob. zamiast wielu D. Migsik, Stosunek prawa ochrony konkuren-
cji, s. 79-103. O antykonkurencyjnych skutkach prawami wlasnosci intelektualnej, zob. obszernie
H. Hovenkamp, M.D. Janis, M.A. Lemley, IP and Antitrust.

24 Szerzej R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14A, s. 131-135.

25 Konsument nie jest w stanie zweryfikowaé przed zakupem wszystkich wtasciwosci pro-
duktéw, ktorymi bytyby potencjalnie zainteresowany, tym bardziej, ze cze$¢ z nich ujawnia sie
dopiero w trakcie uzywania. Jego wybor uwarunkowany jest poprzednimi wtasnymi doswiadcze-
niami pozytywnymi w korzystaniu z towaréw lub ustug sygnowanych znakiem towarowym albo
tez polega on na wiedzy przekazanej przez zaufane osoby lub nabytej w wyniku reklamy czy roz-
maitych dzialan promocyjnych pochodzacych od samych przedsigbiorcéw. Szerzej N. Economides,
The Economics of Trademarks, s. 523-531; W.M. Landes, R.A. Posner, The Economic Structure,
s. 167-168.
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putacje?. Rozwdj znaku towarowego stanowi inwestycje dla przedsiebiorcy, co
przeklada si¢ na zwigkszone koszty nabycia przez konsumenta towaru sygno-
wanym znakiem w poréwnaniu z towarami ,,hie-markowymi”. Warto w tym
miejscu zaznaczy¢, Ze istniejg spory w doktrynie odnosnie do optymalnej
liczby znakdw i ich znaczenia dla zakresu i poziomu réznicowania produktow
na rynku, biorac pod uwage ryzyko, ze strategie brandingowe, w tym dzia-
talnos¢ marketingowa podtrzymujaca rozwdj znakow w swiadomosci konsu-
mentdw, moze kreowaé sztuczne potrzeby, pochlaniajac wydatki spoteczen-
stwa, ktore moglyby by¢ przeznaczone na lepsze cele (np. produkty zawierajace
rozwigzania innowacyjne)?. Koszty ochrony znakéw towarowych wydaja sie
warte poniesienia z punktu widzenia pewnych korzysci spoteczenstwa, ponie-
waz sg to koszty wliczone w schemat (czy réwnowazone przez) oszczednosci
zyskanych przez konsumenta, ktory uniknat kosztow wyboru niewlasciwych
produktow wystepujacych w sytuacji, gdyby nie kierowal sie znakiem towaro-
wym - w terminologii angielskiej okresla sie to pojeciem search costs, tj. kosz-
tow poszukiwan?. W tym punkcie funkcjonalno$¢ znakéw towarowych obja-
wia sie jako zjawisko zaktdcajace t¢ rownowage.

Podobnie jak w przypadku oznaczen niedystynktywnych, generycznych,
rodzajowych, oznaczenia funkcjonalne niezdolne nalezycie pelni¢ podsta-
wowg funkcje identyfikacyjng - tj. niemogace odrdznia¢ towardw lub ustug
jednego przedsi¢biorcy od towaréw lub ustug innego przedsigbiorcy - beda
automatycznie zwigksza¢ koszty poszukiwan konsumentéw?. Wychodzi si¢
z zalozenia, Ze takie oznaczenie bez zdolnosci odrézniajacej nie uchroni konsu-
menta od ryzyka konfuzji, co zwigksza ryzyko dokonania przez niego niewla-
sciwego wyboru towaru lub ustugi i poniesienia ,niepotrzebnych” nakladéw
finansowych. Mozna si¢ postugiwa¢ tu przykladem zielonej butelki uzywanej
do wdd mineralnych ,,Ostromecko” oraz ,Kinga Pieninska”. Kazda pocho-
dzi od niezaleznego podmiotu, lecz wyglad obu pojemnikéw jest wysoce po-
dobny. Gdyby zabraklo oznaczenia stownego lub graficznego, a przedmiotem
znaku towarowego bylby sam ksztalt (ewentualnie wraz z kolorem) butelki,
konsumenci mieliby trudno$¢ w rozréznianiu na tej podstawie tych dwdch
wod mineralnych. Z tego wzgledu w praktyce europejskiej zauwaza si¢ obecnie

26 R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 26-28.

27 J. Aldred, The economic rationale of trade marks, s. 267-281.

28 A. Griffiths, An Economic Perspective, s. 126-138; R.A. Posner, Intellectual Property, s. 66—
67.

29 W.M. Landes, R.A. Posner, Trademark Law, s. 291-297, rozpatrujac wspolne problemy
oznaczen generycznych i funkcjonalnych; A. Griffiths, An Economic Perspective, s. 242-243.
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zaostrzenie wymagan odnosnie do wykazania wtornej dystynktywnosci przez
oznaczenia przestrzenne uzywane w kombinacji z innymi elementami*. Nie
wystarczy, aby ksztalt produktu byt rozpoznawany, kojarzyt si¢ czy przypomi-
nal (brand) producenta — konsument musi kierowac¢ si¢ tym znakiem w mo-
mencie dokonania wyboru produktu i na tej podstawie odroznia¢ ten produkt
od produktow pochodzacych z innych zrodet. Odnoszac si¢ do wywodow sadu
brytyjskiego, ktdry w instancji apelacyjnej podtrzymat odmowe rejestracji bry-
tyjskiego znaku ksztaltu ,,cztero-palcowego” wafelka KitKat®, nalezy sformu-
fowa¢ pytanie, czy majac, przykladowo, kosz pelen nieopisanych, zielonych
butelek réznych producentéw lub czekoladowych batonikéw odartych z opa-
kowan, konsument jest w stanie odrézni¢ wode mineralng jako Kinge Pienin-
ska lub sporne batoniki jako KitKat — a zatem, czy dany ksztalt funkcjonuje
jako wskaznik wylacznego pochodzenia w obrocie?

Warto rowniez uwzglednic¢ fakt, ze postugiwanie sie oznaczeniami, ktdre
potencjalnie rodza konflikty prawne, oznacza docelowo pewne ryzyko finan-
sowe po stronie uprawionego, ktory bedzie skfonny przenosi¢ je na konsu-
mentdw w postaci wyzszej ceny produktu.

Odrebne zjawisko, ktore wigze si¢ rowniez z obcigzeniem finansowym po
stronie nabywcow, wynika z przedtuzenia wylacznosci prawnej za pomocs in-
nego prawa wlasnosci intelektualnej dla przedmiotéw objetych ochrong pa-
tentowq. Ta kwestia jest relewantna przy funkcjonalnosci znakéw towarowych,
albowiem, jak praktyka wielokro¢ pokazala, oznaczenia objete tymi zakazami
stanowity wlasciwosci produktu wchodzace w zakres patentow. Jest powszech-
nie znane, Ze opatentowane wynalazki stanowia znaczacy koszt dla spoteczen-
stwa, ale jest to akceptowane w ramach réwnowagi (,,umowy”) uwzgledniaja-
cej — z jednej strony — koniecznos¢ odzyskiwania przez tworce lub producenta
wydatkow na badania i produkcje oraz nabycie srodkow do dalszych inwesty-
cji, a z drugiej — korzysci spoleczenstwa w postaci dostepu do wynalazkow
i ujawnionej wiedzy technicznej. Kwestia optymalnego czasu ochrony paten-

30 Wyr. TSUE z 16.9.2015 r., C-215/14, Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK,
EU:C:2015:604, wydany w trybie pytan prejudycjalnych skierowanych przez sad brytyjski.

31 Wyr. Court of Appeal (Civil Division) z 17.5.2017 r., [2017] EWCA Civ 358, pkt 105, z ko-
mentarzami J. Jones, Can’t get a break, s. 783-786. Odrebna sprawa dotyczyla unijnej rejestracji
znaku o identycznym wygladzie, ktdrego uniewaznienie zalezalo od kwestii dowodéw dotycza-
cych obszaru réznych panstw UE, gdzie wykazano wtérna zdolnos¢ odrézniajaca, zob. wyr. TSUE
z 15.12.2016 r., T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings
Ltd, v. Urzqd Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, EU:T:2016:735 podtrzymany przez
wyr. TSUE 2 25.7.2018 r., C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, Société des produits Nestlé v. Mondelez
UK Holdings & Services, EU:C:2018:596.
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towej postrzeganej jako zacheta dla rozwoju inwestycji i dobrobytu jest wciaz
dyskutowana w doktrynie®?, natomiast jedna rzecz wydaje sie¢ pewna. Po upty-
wie czasu ochrony koszty wygastych patentow powinny spas¢, a uzyskanie ko-
lejnego prawa wylacznego i zarabianie na tym - teraz w postaci znaku towa-
rowego — stanowitoby tylko rodzaj ,renty” dla uprawnionego. Innymi stowy,
te nowe zyski sa malo uzasadnione ekonomicznie: producent wcale nie musi
przeznaczy¢ tych srodkow na dalsze badania i rozwéj (ang. Re&D) i na wytwo-
rzenie innowacyjnych lub potrzebnych spoteczenstwu produktéw, lecz moze
je zachowac dla siebie, a konsument mial juz okazje zapoznac si¢ z danym roz-
wiazaniem podczas jego ochrony patentowej, wigc korzysci z funkeji identyfi-
kacyjnej znaku towarowego (tj. zaoszczedzonych kosztéw poszukiwan) beda
niewielkie.

Negatywny wplyw ochrony prawnej oznaczen funkcjonalnych na stan kon-
kurencji ocenia si¢ nie tylko z perspektywy popytu (nabywcow), ale rOwniez
podazy, a zatem produkcji, biorac pod uwage, ze jeden z aspektéw modelowej
efektywnosci gospodarczej stanowi mozliwos¢ swiadczenia towaréw lub ustug
po najnizszych kosztach. Wylacznos¢ prawna w postaci znaku towarowego
udzielona jednemu podmiotowi na oznaczenie, ktdry skfada sie z wlasciwo-
$ci produktu, moze ograniczy¢ lub wylaczy¢ zdolnos¢ konkurentéw do efek-
tywnego konkurowania, jezeli nie majg oni mozliwosci wytwarzania i ofero-
wania substytutow?*. Przez substytut rozumie si¢ produkt, ktdry klienci byliby
sktonni naby¢ zamiast produktu uprawnionego, poniewaz spelnia ich oczeki-
wania nie tylko ze wzgledu na posiadane walory (funkcjonalnos¢ i przeznacze-
nie), ale dlatego, Ze ma porownywalna cene. Istota problemu funkcjonalnosci
lezy nie w tym, ze wzgledy techniczne lub uzytkowe nie pozwalaja praktycz-
nie na stosowanie formy alternatywnej (np. przystowiowy okragly kontur kota
samochodowego). Chodzi raczej o to, ze rynek (m.in. oczekiwania klientow)
uczynit pewne cechy produktu atrakcyjnymilub nadat im charakter standardu,
a konkurencyjny producent - nie mogac ich kopiowa¢ z powodu wylacznosci
prawnej — musi zwigkszy¢ koszty produkcji, ale niekoniecznie cene zbytu — aby
wytwarzaé alternatywne produkty, ktére bylyby akceptowalne przez konsu-
menta jako substytut. Takie utrudnienie moze by¢ pokonane przez podmioty
z duza plynnosciag finansowa, ktore moga sobie pozwoli¢ na wdrozZenie takiej

32 8. Soltysiriski, O niektérych aspektach ochrony intelektualnej, s. 160 i n.

33 J. Drexl, Real knowledge, s. 19-20; M. Maggiolino, Intellectual Property and Antitrust, s. 7.

34 Szerzej w kontekscie kwestii, czy ochrona ze znaku towarowego moze by¢ zrédlem mono-
polu ekonomicznego, zob. G.S. Lunney Jr, Trademark Monopolies, s. 421-427; 480-481. Zob. takze
M. Szpunar, Kilka uwag, s. 693 1 696.
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produkgji i udzwigniecie ryzyka pewnych strat w poczatkowym okresie do-
tarcia z produktem do konsumenta, nie jest to jednak zjawisko korzystne dla
stanu konkurencji jako calosci. Powyzsze zastrzezenia skierowano w doktrynie
amerykanskiej rowniez w stosunku do funkcjonalnosci estetycznej produktu;
W.M. Landes i R.A. Posner podaja przykltad koloru ztotego stosowanego do
ksigzki kucharskiej czy koloru jasnozéltego dla margaryny lub masta®. Pomi-
jajac kwestie zdolnosci odrézniajacej tych odcieni koloréw dla wybranych sub-
stratow, istotnym argumentem na rzecz odmowy ochrony jako znak towarowy
byly utrudnienia (koszty) producentéw w oferowaniu alternatywnych towa-
réw z pominieciem tej cechy, ktére bylyby réowniez atrakcyjne dla odbiorcy
koncowego®.

Powyzsze aspekty ekonomiczne podniesione w doktrynie w odniesieniu do
funkcjonalnosci znakdéw towarowych znajdowaly swoje odzwierciedlenie row-
niez w wypowiedziach Rzecznikéw Generalnych. Jako podsumowanie warto
przytoczy¢ zalozenie P. Mengozziego wyrazone w sprawie Lego w kontekscie
funkcjonalnosci technicznej, ze prawo wlasnosci przemystowej ,,nie moze wy-
rzadza¢ konkurentom istotnej szkody niezwigzanej z reputacjg ich wlasnych
oznaczen”, w zwigzku z tym ewentualna ,,analiza ksztaltow zastepczych mu-
sialaby zosta¢ dokonana z uwzglednieniem wspoétdziatania i nakazu dostepno-
$ci jako wyrazenia interesu ogolnego™’. Ta mysl zostala dalej rozwinieta przez
M. Szpunara tym razem w kontekscie funkcjonalnosci estetycznej rozwaza-
nej w sprawie Hauck, ktory stwierdzil, ze omawiana regulacja ,,stuzy temu, by
ochrona znaku towarowego nie zostala wykorzystana w innym celu niz ten, dla
ktdérego zostata ona ustanowiona, a w szczeg6lnosci by nie zostata uzyta w celu
uzyskania nieuczciwej przewagi rynkowej niewynikajacej z rywalizacji na pod-
stawie cen ijako$ci™8. Wydaje sie zatem, ze wzgledy ochrony konkurencji beda
w przyszlosci dominowac¢ przy interpretacji przeszkod funkcjonalnych.

35 W. Landes, R. Posner, The Economic Structure, s. 200.

36 Kwestie uwzglednienia kryterium zwiekszonych kosztéw produkgji przy ocenie funkcjo-
nalnosci oznaczenia w $wietle orzecznictwa szwajcarskiego zauwaza R. Skubisz, Funkcjonalnos¢
techniczna, s. 486.

37 Opinia Rzecznika Generalnego z 26.1.2010 r. do sprawy C-48/09, Lego Juris v. OHIM,
EU:C:2010:41, pkt 74.

38 Opinia Rzecznika Generalnego z 14.5.2014 r. do sprawy C-205/13, Hauck GmbH & Co. KC
v. Stokke A/S, EU:C:2014:322, pkt 79.
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§ 4. Zakres przedmiotowy bezwzglednych
przeszkod funkcjonalnych

Zagadnienie funkcjonalnoséci ma szanse stac si¢ bardziej widoczne w prak-
tyce wraz z nowelizacja unijnego prawa znakdéw towarowych, o ktorej wspomi-
nano na wstepie. Przyjeto nowa definicje znaku towarowego, ktdra ma sprzyjaé
mozliwosci rejestracji znakéw okreslanych mianem nietradycyjnych lub nie-
konwencjonalnych*®. Ta kategoria obejmuje nie tylko znane juz wczeéniej ko-
lory, dzwigki, znaki pozycyjne, ale rowniez znaki o bardziej zfozonej struktu-
rze, takie jak polegajace na ruchu, hologramach czy efektach multimedialnych.
Rozwdj technologii wydaje si¢ pomaga¢ w znalezieniu srodkdw technicznych,
ktére moga precyzyjnie przedstawia¢ przedmiot znaku. Wychodzac naprze-
ciw praktyce, regulacja wykonawcza zawarta w rozporzadzeniu Nr 2018/626%
wprowadza pewna kategoryzacje oznaczen, precyzujac wlasciwe im zasady do-
konania zgloszen, w tym sposobu ich przedstawienia®'.

Zawarte tam reguly swiadczace o dopuszczalnosci zgloszenia tego rodzaju
oznaczen nie majg jednak na celu zapewnia¢ im automatycznej rejestracji.
Przyktadowo, to, Ze znak pozycyjny jest wymieniony jako taki w art. 3 lit. d
rozporzadzenia Nr 2018/626 wraz ze specyficznym sposobem okreslenia jego
przedmiotu, nie oznacza, ze nie podlega on kontroli merytorycznej pod ka-
tem wystapienia przeszkdd bezwzglednych, w tym dotyczacych funkcjonal-
nosci. Ta kwestia pojawita sie w uwagach stron w postepowaniu w sprawie
Louboutin, natomiast opinia Rzecznika Generalnego brzmiata w tej kwestii ja-
sno. Przepisy rozporzadzenia Nr 2018/626 nie zmieniaja prawa materialnego
w tym zakresie®2. Rdwniez nowa definicja znaku nie zwalnia tego rodzaju nie-
typowych oznaczen z obowiazku wykazania sie zdolnoscia odrédzniajaca, a naj-

39 Rezygnowano z wymogu graficznej przedstawialnoéci na rzecz warunku, aby przedsta-
wienie oznaczenia w rejestrze pozwalalo ,wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jedno-
znacznego i dokladnego przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi tego znaku towarowego”,
zob. art. 3 dyrektywy 2015/2436 i art. 4 rozporzadzenia Nr 2017/1001.

40 Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5.3.2018 r. okreslajace szczegdtowe
zasady wykonania niektorych przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadzenie wyko-
nawcze (UE) 2017/1431 (Dz.Urz. UE L Nr 104, s. 37).

41 Zob. art. 3 rozporzadzenia Nr 2018/626.

42 Zob. opinie z 6.2.2018 r., C-163/16, pkt 27-34 i 41-42.
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czesciej z trudnego dowodu wtornej dystynktywnosci®’. Utatwienia techniczne
wcale nie ustanawiaja drogi na skroty dla spelnienia podstawowych warunkow
ochrony.

Nowe przepisy dyrektywy 2015/2436 i rozporzadzenia Nr 2017/1001 okre-
slajg oznaczenia badane pod katem przeszkdd funkcjonalnych jako takie, ktore
sktadaja si¢ wylacznie z ksztalttu lub innej wlasciwosci towaru i ktére musza
wynika¢ z charakteru samych towardéw lub by¢ niezbedne do uzyskania efektu
technicznego, lub zwiekszy¢ znacznie warto$¢ towaru. Zauwazalna zmiana tej
regulacji polega na rozszerzeniu kategorii oznaczenia przez wskazanie obok
ksztaltu - lub wraz z ksztaltem - takze innej wlasciwosci produktu.

Na tle pierwotnych przepisow, ktore taczyly przeszkody funkcjonalne
z ksztaltem produktu, interpretacja obejmowata formy przestrzenne nadane
przez same kontury produktu, ale rowniez dwuwymiarowe reprezentacje gra-
ficzne produktéw tréjwymiarowych*. Kolejnego znaczacego kroku dokonano
przy rozpatrywaniu oznaczen stanowiacych kombinacje kilku cech, przykla-
dowo ksztaltu i zwiazanego z nim koloru czy ksztaltu i zwigzanej z nim gra-
fiki. W tym przypadku kluczowy aspekt interpretacji polegal na ustaleniu, czy
dane oznaczenie sklada si¢ ,,wylacznie” z ksztaltu funkcjonalnego. Oznaczato
to dokonanie pewnej oceny calo$ciowej oznaczenia i wartosciowania poszcze-
golnych elementow w celu wylowienia tych dominujacych. Jezeli te dodatkowe
elementy, obok samego ksztaltu, nie byly na tyle istotne (wizualnie) i na doda-
tek nie mialy charakteru funkcjonalnego — ocenianego wedtug jednego z kry-
teridw normatywnych, tj. czy jest zdeterminowany naturg towaru, czy stuzy
w osiaganiu efektu technicznego, czy znacznie zwigksza warto$¢ towaru - to
byly one pochtoniete przez ,ksztalt”, a cale oznaczenie podlegato zakazowi re-
jestracji. Taka ocena zapadla w odniesieniu do czerwonego klocka Lego®.

Wazne dopelnienie przyniosta sprawa czerwonej podeszwy do butow
Louboutin, ktore miato charakter oznaczenia pozycyjnego nadanego przez
okreslony odcien koloru i jego miejsce na okreslonym fragmencie (elemencie)
przestrzennym buta o mozliwym réznym ksztalcie. Oznaczenie bylo zareje-
strowane w prawie panstwa Beneluksu w $wietle przepisow krajowych imple-
mentujacych wczesniejsza dyrektywe 2008/95/WE. Trybunat Sprawiedliwosci
w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczace kwalifikacji spornego ozna-

43 Szerzej R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odrdzniajacego, s. 203-226; szczegdlnie w odnie-
sieniu do ksztaltow s. 208-209.

44 Te kwestie rozstrzygnieto w wyr. TSWE z 18.6.2002 r., C-299/99.

45 Wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, pkt 52, 73 jako odwotanie od wyroku Sadu w sprawie
T-270/06.
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czenia uznal, ze kolor naniesiony w szczegdlnym miejscu towaru (tu podeszwy
buta) nie moze by¢ uznany za oznaczenie utworzone ,,wyltacznie” przez ksztatt
produktu w $wietle dotychczasowych przepisdw. Wyrok prezentuje inng argu-
mentacje niz sugerowana w Opinii Rzecznika Generalnego M. Szpunara, zgod-
nie z ktora uznanie oznaczenia przedstawiajacego kolor ,,scalony” z ksztaltem
podlega analizie funkcjonalnosci rowniez w $wietle art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy
2008/95/WE*.

W $wietle nowych przepisow ocena znaku towarowego Louboutin moze
wypas¢ zupelnie inaczej, na niekorzy$¢ uprawnionego, o czym jeszcze ponizej.
Wymagajaca zasygnalizowania w tym miejscu jest takze istotna watpliwos¢,
czy nowe przepisy o funkcjonalnosci moga by¢ stosowane rowniez do zna-
kow towarowych zarejestrowanych pod rzadami starych przepiséw*. Mozli-
wos¢ taka nie wynika wprost z tekstu dyrektywy 2015/2436 czy rozporzadzenia
Nr2017/1001. Wydana przez EUTPO w 19.5.2017 r. nota wyjasniajaca pt. Tem-
poral scope of the application of the new grounds for refusal of EUTMR (Zasady
stosowania w czasie nowych przeszkdd bezwzglednych zawartych w rozpo-
rzadzeniu unijnym o znakach towarowych - ttum. L.B.) przyjmuje odmienne
rozwigzania. Mianowicie, w pkt 3.1 dokumentu wskazano, ze badania przez
Urzad wniosku o rejestracje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e rozporzadzenia
Nr2017/1001 pod katem funkcjonalnosci innych wtasciwosci produktu anizeli
ksztaltu nie stosuje si¢ do zgtoszen dokonanych przed 23.3.2016 r.*%. W ostat-
nim czasie zapadl wyrok TSUE w sprawie Textilis w zwiazku z zapytaniem, czy
oznaczenie dwuwymiarowe (tj. grafika stosowana do wyrobow tekstylnych)
i zarejestrowane pod rzadami rozporzadzenia Nr 207/2009 moze by¢ uznane
za ksztalt zwiekszajacy znacznie warto$¢ towaru na podstawie nowej defini-
¢ji przeszkody funkcjonalnosci estetycznej*. Trybunal podkreslit przywiaza-
nie ustawodawcy unijnego do zasady pewnosci prawa i w tym swietle przy-
jal, Ze nowe brzmienie przepisu nie ma zastosowania do znakéw towarowych
zarejestrowanych przed wejsciem w Zycie tego zmienionego rozporzadzenia®.
Nie wydaje si¢ jednak, aby w ten sposob zupelnie zamknieta zostata kwestia

46 Zob. pkt 49-58 opinii z 22.6.2017 r., C-163/16.

47 L. Brancusi, Trade marks functionality, s. 99-100.

48 Zob. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/con-
tentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/Temporal_scope_of_application_e-
n.pdf (dostep: 22.7.2019 r.).

49 Wyr. TSUE z 14.3.2019 r., C-21/18, Textilis Ltd i Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn Aktiebolag,
EU:C:2019:199.

50 Wyr. TSUE z 14.3.2019 r., C-21/18, pkt 31-33.
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§ 4. Zakres przedmiotowy bezwzglednych przeszkéd...

przyjecia rozszerzajacej interpretacji starych przepiséw o przeszkodach funk-
cjonalnych tak, aby osiagna¢ pewne cele zalozone przez nowa regulacje, ktore
zakladaja wzmocnienie ochrony konkurencji na rynku. Rzecznik Generalny
M. Szpunar sklonny byt przyjac takq interpretacje rozszerzajaca w odniesieniu
do znaku pozycyjnego Louboutin, formulujac nastepujacy poglad: ,, Tymcza-
sem, w odniesieniu do oznaczen sktadajacych sie z ksztaltu i koloru towaru,
ktére mogg by¢ rejestrowane zarowno w starym, jak i w nowym systemie,
dodanie odesfania do «innej wlasciwosci towaru» moze by¢ interpretowane
na dwa sposoby: to dodanie moze by¢ rozumiane jako zmieniajace system
prawny majacy zastosowanie do tych oznaczen lub jako stanowiace jedynie
uscidlenie (pkt 63) (...). Okolicznos¢, ze prawodawca nie uznal za niezbedne
wprowadzenia takich przepisow przejsciowych, moze wskazywa¢, iz uwazat
on, ze system prawny tych oznaczen jest ten sam w ramach obu tych kolejnych
dyrektyw” (pkt 64). Niewatpliwie te zagadnienia majg szanse stac si¢ przed-
miotem dalszych wyjasnien ze strony TSUE.

Dla znakoéw towarowych zgtoszonych na podstawie nowych przepisoéw klu-
czowym aspektem przy stosowaniu funkcjonalnosci stanowi interpretacja po-
jecia wlasciwosci towaru oraz jej relacja ze znanym juz wczesniej pojeciem
ksztaltu. Przepis uzywa lacznika ,lub”, co bywa najczgsciej rozumiane jako
wskaznik alternatywy Iacznej, a nie roztacznej. Mozna zatem wyobrazi¢ sobie
szerokie spektrum oznaczen, ktére moga by¢ badane na gruncie przeszkéd
funkcjonalnych. Za pojedyncza wlasciwos¢ produktu mozna, przyktadowo,
uzna¢ kolor, dzwiek, smak, zapach, fakture materialu. Laczenie kilku wtasci-
wosci rowniez moze wchodzi¢ w zakres ww. przeszkdd. To samo dotyczy la-
czenia jednej z tych nowych wlasciwosci z ksztaltem rozumianym zaréwno
jako forma zdeterminowana konkretna geometria (np. pojedyncza kolorowa
pigutka), jak i taka, ktdra moze przybiera¢ réznorodne kontury i proporcje
(np. czerwona podeszwa damskich butéw na wysokich obcasach). Niewatpli-
wie to rozszerzenie zakresu przeszkdd funkcjonalnych w prawie unijnym spo-
woduje pewne zbliZzenie do praktyki amerykanskiej, ktora szczegélnie w wy-
miarze funkcjonalnosci estetycznej zawiera liczne przypadki znakéw sktadaja-
cych sie z koloru lub ksztattu produktu lub opakowania. Czes¢ tych orzeczen
znana byla doktrynie rodzimej w kontekscie oceny zdolnosci rejestrowej ko-
lorow per se. Warto jednak zaznaczy¢, ze w prawie amerykanskim kolor ana-
lizowany byt wielokrotnie rowniez w kontekscie funkcjonalnym, pod katem
znaczenia dla uzytkowosci produktu lub podniesienia atrakcyjnosci w oczach
klienta. Mozna tu przytoczy¢ sprawy koloru czarnego dla silnikow (ufatwia-
jacy dopasowanie do pozostatych czesci i optycznie zmniejszajacy rozmiar, co
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Rozdziat II. Funkcjonalnos¢ techniczna i estetyczna jako...

poprawialo wyglad ogélny) lub zielonego dla traktoréw (z uwagi na prefe-
rencje klientow odnos$nie do mozliwosci dopasowania réznego sprzetu rolni-
czego)’!, niebieskiego i pomaranczowego dla lekdéw (ze wzgledu na wdrozenie
jasnego schematu stosowania lekow, tj. rozne kolory dla réznych dawek sub-
stancji czynnej, oraz zwigkszenie psychicznej przychylnosci pacjentéw wobec
zazywania lekarstwa)2.

Pojecie wlasciwosci produktu do celéw badania przeszkod funkcjonalnych
nie powinno jednak obejmowac stow, grafiki, logo, rysunkow, a zatem wszel-
kich efektéw, ktore moga mie¢ samoistny byt w stosunku do towaru®. Nie
wydaje sie prima facie zamierzone przez ustawodawce ani pozyteczne prak-
tycznie, aby zakres tych przeszkdod rozszerzy¢ na wszelkie oznaczenia stano-
wiace kombinacje dowolnych elementéw, w tym stowno-graficznych. Prawda
jest, ze w sprawie Louboutin Rzecznik Generalny okreslil wlasciwos¢ produktu
jako ,cze$¢ lub element danego towaru™*. Pojecie ,,cz¢$¢” moze wskazywac
na element budowy czy zwiazany ze struktura (istota) towaru jako taki. Nato-
miast pojecie ,element” wydaje si¢ brzmie¢ zbyt ogélne i przez to implikowaé
zbyt szerokie zastosowanie, co mogloby znacznie obcigzy¢ praktyke, gdyby
rozszerzono stosowanie tej przeszkody na kazdy znak zlozony. Niewatpliwie
powyzsze watpliwosci interpretacyjne stanowia kolejng pozywke dla pdzniej-
szej praktyki orzeczniczej.

51 Zob. orzeczenia Brunswick Corp v. British Seagull Ltd., 35 F.3d 1527, 1532 (Fed. Cir. 1994)
oraz Deere & Co. v. Farmhand, Inc, 560 F.Supp. 85, 98 (S.D. Iowa 1982) 721 F.2d 253 (8th Cir.
1983), analizowane m.in. przez E. Wojcieszko-Gluszko, Kolorowy znak towarowy, s. 536-540.

52 Zob. orzeczenia Shire US Inc. v. Barr Laboratories, Inc, 325 F.3d 348 (3rd Cir. 2003), doty-
czace naruszenia wygladu tabletek leku Adderall przez producenta leku generycznego.

53 Pewien kierunek wyktadni moze nada¢ wyrok z 15.6.2010 r., T-547/08, X Technology Swiss
GmbH v. OHIM, EU:T:2010:235, dotyczacy znaku pozycyjnego zdefiniowanego przez pomaran-
czowy kolor stosowany w przedniej czesci skarpetki, gdzie Sad rozwazat te elementy kolorystyczne
jako majace niesamodzielny charakter wobec towaru, na co takze wskazuj¢ w artykule Trade
marks’ functionality, s. 101.

54 Zob. pkt 23 opinii z 6.2.2018 r., C-163/16.
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