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KRZYSZTOF CZUB®

NOWA DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO —
CZY ZMIANA LEGISLACYJNA BYLA POTRZEBNA?

Artykut porusza problematyke nowelizacji ustawy — Prawo wlasnosci prze-
mystowej w kwestii ujecia przedmiotu prawa ochronnego na znak towarowy. Pub-
likacja stanowi probe oceny najnowszych rozwiazan legislacyjnych w kontekscie
wczesdniejszych zmian prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwo-
sci Unii Europejskie;.

I. WSTEP

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wilasnos$ci
przemystowej' zostato do polskiego porzadku prawnego wprowadzone nowe ujecie
przedmiotowe znaku towarowego. R6znica w stosunku do obowiazujacego wezesniej
stanu prawnego polega na tym, ze z definicji ustawowej znaku towarowego usunigto
wymog graficznej przedstawialno$ci, wprowadzajac w to miejsce kryterium mozli-
wosci przedstawienia oznaczenia w rejestrze znakow towarowych w sposob pozwa-
lajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Celem niniejszego artykutu jest préba poszukiwania odpowiedzi na pytania,
czy powyzsza zmiana legislacyjna bylta uzasadniona w Swietle dotychczasowej
praktyki, a takze czy przyczyni si¢ ona do uksztattowania nowych zasad i czy stwo-
rzy nowe mozliwosci w zakresie ubiegania si¢ o ochron¢ znakéw towarowych
nietypowych (postrzeganych za pomoca zmystow innych niz wzrok i stuch).

* Autor jest doktorem, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdanskiego, adwokatem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, wiceprezesem Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych.

' Dz. U. poz. 501.
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II. NOWE UJECIE WYMOGOW
PRZEDSTAWIALNOSCI OZNACZENIA

Wspomniana nowelizacja ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej wynika
z konieczno$ci implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych?. Dyrektywa weszta
w zycie generalnie 12 stycznia 2016 1., jednak poczatek obowiazywania niektorych
postanowien zostat odroczony w czasie. Na mocy art. 54 ust. 1 dyrektywy panstwa
cztonkowskie UE powinny wprowadzi¢ w zycie przepisy ustawowe, wykonawcze
1 administracyjne niezbedne do wykonania jej okreslonych postanowien (m.in. art. 3
okreslajacy oznaczenia, z ktorych moze sktadac si¢ znak towarowy) do 14 stycznia
2019 .

W uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ustawy — Prawo wlasno-
$ci przemystowej wskazano w kontekscie zmiany definicji znaku towarowego, ze
»dotychczas warunkiem koniecznym byto, iz znakiem towarowym moze by¢ takie
oznaczenie, ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny. W aktualnych warunkach
gospodarki 1 postepu technologicznego, taki wymog jest przestarzaty, majac na
uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dzwigki. Dlatego z uwagi na $rodki
technologiczne proponuje si¢ rezygnacj¢ z wymogu przedstawienia znaku towaro-
wego w formie graficznej”™. Motywy te znajduja oparcie w preambule dyrektywy,
ktoéraw pkt 12—13 stanowi, ze w celu zapewnienia harmonizacji w kwestii warunkow
uzyskania i utrzymywania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego niezbedne
jest okreslenie katalogu przyktadowych oznaczeh mogacych stanowi¢ znak towa-
rowy, przy zalozeniu posiadania zdolnosci odrdzniajacej. O ile przedstawienie da-
nego oznaczenia spetnia wymogi sprecyzowane w dyrektywie, ,,nalezy dopuscié
kazda wlasciwa forme tego przedstawienia wykorzystujaca ogolnie dostepna tech-
nologieg, a wigc niekoniecznie formg graficzng”. Stanowisko to zostato potwierdzo-
ne w pkt 9 preambuly rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr
207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku We-
wnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory)*, zgodnie z ktorym wymog graficznej

2Dz. Urz. UE L 336 2 23.12.2015 1., s. 1-26 ze zm.; dalej: dyrektywa.

3 http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E93CFFEDB734A617C1258363003 1DF67/%24File/3107-uzas.docx
(dostep: 8 czerwea 2021 r.).

4Dz. Urz. UE L 341 z24.12.2015 1., 5. 21-94 ze zm.; dalej: rozporzadzenie. Rozporzadzenie to utracito moc
z wejsciem w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1-99.
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przedstawialno$ci powinien zosta¢ usunigty z definicji unijnego znaku towarowego
po to, by umozliwi¢ ,,wigksza elastyczno$¢ przy jednoczesnym zapewnieniu wigk-
szej pewnosci prawa w odniesieniu do sposobow przedstawiania znakoéw towaro-
wych”. Kryterium przedstawialno$ci oznaczenia w sposob graficzny bylo postrze-
gane w istocie jako ograniczajace, a w niektorych przypadkach nawet zamykajace
z zalozenia otwarty katalog oznaczen mogacych stanowié znaki towarowe®.

Uogolniajac, mozna zatem stwierdzi¢, ze celem zmiany definicji znaku towa-
rowego byla proba wigkszego zrownowazenia interesow uprawnionych z tytutu
praw wylacznych do znakoéw towarowych oraz ich odbiorcéw, a takze szerszego
uwzglednienia interesu publicznego. Potwierdzenie otwartej formuty w zakresie
form przedstawieniowych oznaczen mogacych stanowi¢ znaki towarowe, przy
rownoczesnym doprecyzowaniu warunkow w zakresie percepcji oznaczen miato
zwigkszy¢ przejrzystos¢ systemu ochrony znakoéw towarowych.

W stosunku do dotychczasowej formuly, za pomoca ktorej definiowano znak
towarowy w ramach prawodawstwa UE, omawiane zmiany legislacyjne sprowa-
dzaja si¢ do uzupetnienia katalogu przykladowych form przedstawieniowych
o kolory i dzwigki oraz do zastapienia wymogu graficznej przedstawialnosci ozna-
czenia warunkiem przedstawienia go w rejestrze unijnych znakow towarowych
W sposob pozwalajacy wiasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacz-
nego i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi tego znaku towa-
rowego. Z kolei w polskiej nowelizacji stanowiacej odpowiednik omowionej wyzej
zmiany poszerzono zbior najbardziej reprezentatywnych form przedstawieniowych
znakow towarowych o forme przestrzenna (kolor i dzwigk byly juz ujete w przepi-
sie art. 120 ust. 2 p.w.p.), a przedstawialno$¢ oznaczenia odniesiono do mozliwosci
jego prezentacji w rejestrze znakow towarowych w sposdb pozwalajacy na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Na pierwszy rzut oka moze si¢ wydawac, ze omawiana nowelizacja w zakresie
definicji znaku towarowego polega tylko na dobroczynnym usunigciu ograniczaja-
cego wymogu graficznej przedstawialno$ci oznaczenia pretendujacego do miana
znaku 1 zastapienia tego kryterium wymogiem prezentacji oznaczenia w sposob
pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej
ochrony. Czy jednak rzeczywiscie tak jest? Niestety, nie do konca. Trzeba bowiem
zestawi¢ gtowna regulacje z trescia preambuty zarowno dyrektywy, jak i rozporza-
dzenia. W pkt 13 preambuty dyrektywa przewiduje, ze ,,aby osiagnac cele systemu
rejestracji znakéw towarowych, a mianowicie zapewni¢ pewnos¢ prawa oraz pra-
widlowe administrowanie, konieczne jest rowniez wprowadzenie wymogu, iz musi
by¢ mozliwe przedstawienie oznaczenia w sposob jasny, precyzyjny, samodzielny,
tatwo dostepny, zrozumialy, trwaty i obiektywny”. Podobnie brzmi pkt 9 preambu-

3 Por. A. Holda-Wydrzynska: Graficzne przedstawienie znaku towarowego w swietle ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, Problemy Prawa Prywatnego Migdzynarodowego 2011, t. 9,
s. 126-127.
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ly rozporzadzenia, w ktorym przewidziano, ze sposob przedstawienia oznaczenia
ma by¢ ,,jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostgpny, zrozumialy, trwaly
i obiektywny”. W tresci powotanych aktow prawnych pojawito si¢ zatem siedem
wymogow znanych dotychczas z orzecznictwa (sprawa C-273/00, Sieckmann)®
i okreslanych niekiedy jako ,,doktryna Sieckmanna”. Tym samym normatywne
warunki uznania oznaczenia za znak towarowy nadajacy si¢ do rejestracji zostaly,
jak si¢ wydaje, rozbudowane. Warto przeprowadzi¢ analiz¢ w kierunku ustalenia,
czy opisana regulacja moze przyczyni¢ si¢ do osiagnigcia zaktadanych celow no-
welizacji prawa znakdéw towarowych, tj. zapewnienia wigkszej elastycznosci i pew-
nosci prawa w odniesieniu do sposobow przedstawiania znakéw towarowych.

Punktem wyjscia do dyskusji nad potrzeba wdrozenia omawianej nowelizacji
byla konstatacja, zgodnie z ktora dotychczasowe ujgcie sposobow prezentacji form
przedstawieniowych znakow towarowych byto przestarzate i ograniczato mozliwos¢
ochrony nietradycyjnych znakow towarowych, zarowno tych percypowanych wi-
zualnie (np. znakow ruchomych, multimedialnych, holograficznych), jak i pozo-
stalych oznaczen niekonwencjonalnych (w szczegolnosci znakoéw dzwigkowych,
zapachowych/wechowych, smakowych, dotykowych). Przestanka graficznej przed-
stawialno$ci oznaczenia shuzyta ustaleniu przedmiotowych granic prawa z rejestra-
cji znaku towarowego. Sposob przedstawienia danego oznaczenia w formie graficz-
nej miat pozwala¢ na jego doktadna identyfikacjg (zarowno przez uprawnionego,
jak i organy wtasciwe w sprawach wiasnosci przemystowej oraz przez osoby trzecie,
w szczegolnosci konkurentdw uprawnionego). Ta droga, przez ograniczenie oddzia-
lywania elementow subiektywnych towarzyszacych percepcji oznaczen, byta reali-
zowana zasada pewnosci prawa, co miatlo zapewnia¢ prawidtowe funkcjonowanie
systemu rejestracji znakéw towarowych (por. np. wyroki TSUE w sprawach:
C-273/00, Sieckmann, pkt 46-49, 54; C-104/01, Libertel, pkt 28; C-49/02, Heidel-
berger Bauchemie, pkt 25 1 26).

I1I. SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA OZNACZEN
STANOWIACYCH ZNAKI TOWAROWE

Okreslone typy znakow towarowych moga by¢ i sg przedstawiane w sposob
graficzny niejako naturalnie. Odnosi si¢ to zwtaszcza do znakéw klasycznych:
stownych, graficznych, ich kombinacji (np. znakéw stowno-graficznych). Prezen-
tacja graficzna takich oznaczen (w szczegodlnosci poprzez figury, linie lub znaki
typograficzne)’ spelnia w zasadzie kazdorazowo wymog ich nalezytego przedsta-

¢ Por. wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Marke-
namt.

7 Por. C-273/00, Sieckmann, pkt 46. Por. tez E. Wojcieszko-Gluszko (w:) System prawa prywatnego, t. 14B,
Prawo wlasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 430.

10



Krzysztof Czub: Nowa definicja znaku towarowego — czy zmiana legislacyjna byta potrzebna?

wienia. W judykaturze unijnej podkreslono, ze znaki towarowe moga inkorporowac
takze oznaczenia, ktore nie nadaja sig per se do postrzegania wizualnego (za pomo-
ca zmystu wzroku), o ile moga by¢ przedstawione graficznie®. Orzecznictwo polskie
przyjeto bardziej restrykcyjna formule, zgodnie z ktora ,,przez oznaczenie w sposob
graficzny rozumie¢ nalezy postrzegalnos¢ wzrokowa znaku towarowego, co oznacza,
ze znak towarowy powinien by¢ mozliwy do zauwazenia™. W stosunku do pewnych
rodzajow oznaczen zasada graficznej przedstawialnosci jest natomiast trudna do
zrealizowania, a niekiedy jest to nawet niemozliwe bez uczynienia przedmiotu
ochrony nieokreslonym. Tak bedzie w przypadku znakéw nietradycyjnych nie-
widzialnych'?, na przyktad wyrazanych za pomoca zapachu lub smaku.
Omowione wyzej tradycyjne podej$cie do kwestii interpretacji wymogu gra-
ficznej przedstawialnosci oznaczen prowadzito do licznych trudnosci w stosowaniu
tej przestanki do prezentacji oznaczen niekonwencjonalnych. Mimo to w judykatu-
rze przyjmowano, ze ,,warunki uznania, iz sposob przedstawienia graficznego
znaku jest dostateczny, nie moga by¢ ani zmienione, ani ztagodzone, by ulatwic
rejestracje oznaczen, ktorych natura czyni je trudniejszymi do przedstawienia
w formie graficznej” (wyrok TSUE w sprawie T-305/04, Eden SARL v. OHIM,
. zapach dojrzatej truskawki”, pkt 25). Orzecznictwo dotyczace zdolnosci rejestro-
wej znakow nietradycyjnych niewidzialnych, w szczegélnosci zapachowych/we-
chowych czy smakowych, bylo przy tym niejednolite. W niektérych orzeczeniach
wyrazono stanowisko liberalne, uznajac pewne znaki nietypowe za nadajace si¢ do
rejestracji jako takie — posiadajace abstrakcyjna zdolnos¢ odrozniajaca (np. ,,zapach
$wiezo Scigtej trawy”!!, | .zapach malin”'?). Dominowat jednak poglad restrykcyjny
odmawiajacy mozliwosci udzielenia ochrony znakom niedajacym si¢ bezposrednio

8 Por. np. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 45.
° Uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11.

10'W kwestii podziatu oznaczen przedstawianych graficznie na widzialne i niewidzialne por. W. Wiodarczyk:
Zdolnos¢ odrézniajqca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 56; E. Wojcieszko-Gtuszko (w:) System prawa prywat-
nego, t. 14B, op. cit., s. 437-476. Por. tez art. 15 ust. 1 zd. 4 porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw
wlasnosci intelektualnej (TRIPS) — zatacznik 1C do porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Hand-
lu (WTO), sporzadzonego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143), https://www.wto.
org/english/docs_e/legal e/27-trips 01 e.htm (dostgp: 8 czerwca 2021 r.).

! Por. decyzj¢ Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 11 lutego 1999 r., R 156/1998-2, Vennootschap onder
Firma Senta Aromatic Marketing v. OHIM, ,,zapach swiezo Scietej trawy”, pkt 14, w ktorej uznano, ze zapach
$wiezo skoszonej trawy to wyrazisty zapach, ktory kazdy odbiorca natychmiast rozpoznaje z dos§wiadczenia. Wie-
lu osobom zapach lub aromat $wiezo skoszonej trawy przypomina wiosng, lato, zadbane trawniki, boiska lub inne
tego rodzaju przyjemne doznania. Opis stowny znaku w postaci sformutowania ,,zapach swiezo Scigtej trawy”
zostal uznany za wlasciwy i spelniajacy przestanke graficznej przedstawialnosci oznaczenia.

12 Por. decyzjg Trzeciej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 1., R 711/1999-3, Myles Ltd. v. OHIM,
. zapach malin”, pkt 16, w ktorej stwierdzono, ze ,,zapach malin nie pozostaje jednak niejasny i nieprecyzyjny
i zawsze mozna go rozpoznaé przez odniesienie do owocow. Nie ma w tym przypadku miejsca na subiektywna
interpretacjg ze strony konsumenta lub Urzgdu. Stowny opis oznaczenia stanowi wystarczajaca reprezentacjg, aby
wysta¢ wyrazny i niezmienny komunikat, poniewaz zapach malin jest wyjatkowym, czystym zapachem”. W pkt
23-31 cytowanej decyzji Izba wyjasnita, ze znaki oddziatujace na zmyst powonienia nie moga by¢ generalnie
wytaczone spod ochrony, gdyz definicja znaku towarowego jest ,,otwarta”, a wymog graficznej przedstawialnosci
oznaczenia powinien by¢ interpretowany szeroko — tak, aby umozliwi¢ ochrong takze nowych rodzajow znakow

11
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przedstawic graficznie w tradycyjnie pojmowany sposob (C-273/00, Sieckmann'?;
T-305/04, Eden SARL v. OHIM, ,,zapach dojrzatej truskawki”'*, 003132404,
N.V. Organon, ,,smak pomaranczy”").

Niemniej w orzecznictwie podkreslono, ze nowe typy znakow towarowych,
takie jak kolory per se, znaki dzwigkowe, znaki smakowe lub znaki dotykowe,
powinny — podobnie jak znaki tradycyjne — wykazywac funkcjonalnie niezalezny
i autonomiczny charakter w stosunku do towardw, ktore maja oznaczac's.

Omawiana zmiana legislacyjna w zakresie definicji znaku towarowego nie mia-
fa na celu rozszerzania zakresu ochrony znakow towarowych, lecz raczej jego dopre-
cyzowanie, bardziej $ciste ujgcie, przy jednoczesnym zapewnieniu elastycznosci de-
finicji znaku!”. Nalezy pamigtac, ze sam wymog dystynktywnosci oznaczenia, ktore
pretenduje do miana znaku towarowego, cho¢ podstawowy, to jednak nie wystarcza
do objecia go ochrona. Konieczne jest jakie$ ujecie oznaczenia w ramy formalne
pozwalajace na jego percepcje przede wszystkim przez odbiorcow, lecz takze przez
organy rozpatrujace sprawy o udzielenie prawa wylacznego — zaleznie od przyjetej
w danym prawodawstwie nomenklatury: prawa ochronnego na znak towarowy (Pol-
ska) czy prawa z rejestracji znaku towarowego (UE). Od strony konstrukcji prawa
podmiotowego mozna stwierdzi¢, ze odpowiednie przedstawienie oznaczenia pozwa-
la na precyzyjne okreslenie przedmiotu prawa i przez to wptywa na jego granice.

Dotychczasowa definicja znaku towarowego, mimo nakierowania na wizualne
postrzeganie oznaczen, nie zamykata katalogu ich form przedstawieniowych. Byto
to rozsadne, perspektywiczne podejscie, potwierdzone takze w orzecznictwie TSUE.
Problematyki prezentacji znaku dotyczylto przede wszystkim orzeczenie w sprawie
C-273/00, Sieckmann. Zawarte w nim ujgcie byto co prawda $cisle zwiazane

towarowych, nawet jesli nie moga one by¢ postrzegane wizualnie, przynajmniej w sposob bezposredni. Podobny
poglad zostal wyrazony w orzeczeniu w sprawie C-273/00, Sieckmann, pkt 44.

13'W pkt 7273 przytoczonego wyroku stwierdzono, ze w odniesieniu do oznaczenia zapachowego przedsta-
wiajacego czysta substancj¢ chemiczng — cynamonian metylu (ester metylowy kwasu cynamonowego), ktora
imituje aromat truskawek, wymog graficznej przedstawialnosci nie jest spetniony przez sama formutg chemiczna,
przez opis stowny na pismie, przez ztozenie do depozytu probki zapachu ani przez kombinacjg tych srodkow.

4Z pkt 33141 powolanego orzeczenia wynika, ze zapach truskawki moze rozni¢ si¢ w zaleznosci od gatunku,
a 0golny opis zapachu w postaci sformutowania ,,zapach dojrzatej truskawki”, ktory moze dotyczy¢ réznych ga-
tunkow tej rosliny i w zwiazku z tym rozniacych sig¢ od siebie zapachow, oraz rysunek owocu truskawki bez
oznaczenia gatunku nie prowadza do eliminacji subiektywnych ocen towarzyszacych percepcji identyfikacji
1 postrzegania oznaczenia przez odbiorcg.

15 Por. decyzje OHIM z dnia 31 sierpnia 2004 r., https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00313240/dow-
nload/CLW/RFS/2004/EN/20040831 003132404.pdf (dostep: 8 czerwca 2021 r.), w ktorej stwierdzono, ze wigk-
sz0$¢ ludzi rozpoznaje smak pomaranczy. Jednakze ,,opis znaku w postaci stowa »pomarancze« nie umozliwia
poznania rzeczywistego smaku, do ktorego si¢ odnosi, poniewaz smak pomaranczy moze by¢ odtworzony na
wiele roznych sposobow, co prowadzi do uzyskania roznych rezultatow [ ...]. Smak jest zbyt nieokre§lony w swym
charakterze i zakresie, aby petni¢ funkcj¢ odrozniajaca towary lub ustugi jednego przedsigbiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsigbiorstw”.

16 Por. decyzj¢ Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, MYLES Ltd.
v. OHIM, ,,zapach malin”, pkt 40.

17 Por. K. Czub: Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporzqdzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego, Europejski Przeglad Sadowy 2013, nr 11, s. 21.
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z nieobowiazujacym juz warunkiem graficznej przedstawialno$ci oznaczenia, nie-
mniej ogolne konstatacje dotyczace przedstawialnosci jako takiej pozostaja w mocy.
Na uwage zastuguje zwlaszcza stwierdzenie, zgodnie z ktorym przedstawienie
znaku powinno by¢ jasne i precyzyjne w takim stopniu, aby oznaczenie byto moz-
liwe do poznania przez podmioty zainteresowane, w tym konkurentéw osob upraw-
nionych lub ubiegajacych si¢ o ochrong znaku. Zainteresowani powinni otrzymac
odpowiednia informacj¢ o prawach do znakéw towarowych przystugujacych osobom
trzecim.

Podejscie to nie ulegto zmianie z chwila wdrozenia dyrektywy i rozporzadze-
nia, a wydaje si¢, ze wrecz zyskato — przez usankcjonowanie normatywne siedmiu
wymogow prezentacji znakow — wyzsza niz dotychczas rangg.

Forma przedstawieniowa znaku moze by¢ zatem dowolna (cho¢ przywolany
wyzej punkt preambuly rozporzadzenia traktuje jeszcze o formie stosownej) i moze
wykorzystywac ogolnie dostepne srodki techniczne, niekoniecznie posta¢ graficzna,
cho¢ rzecz jasna nie jest ona wykluczona i wydaje sig, ze jeszcze dhugo, jesli nie
zawsze, pozostanie gtbwnym sposobem prezentacji oznaczenia.

Redefinicja znaku towarowego stanowita szansg¢ na uczynienie kolejnego
istotnego kroku w kierunku ulepszenia funkcjonujacych juz mechanizméow ochrony
znakow towarowych. Jednakze to, co prima facie mogto wydawac si¢ zmiang ko-
rzystna, w szczegolnosci w zakresie rezygnacji z przestanki graficznej przedstawial-
no$ci oznaczenia, w praktyce prowadzi w istocie do jeszcze wigkszego ograniczenia
mozliwosci ochrony znakéw. Na taki skutek wskazuja chocby wytyczne EUIPO
dotyczace rozpatrywania spraw zwiazanych z unijnymi znakami towarowymi.
Zgodnie z tym dokumentem niektore rodzaje znakow nietypowych, tj. znaki zapa-
chowe/wechowe oraz znaki smakowe nie sa obecnie akceptowane. Aktualna, do-
stgpna ogdlnie technologia nie umozliwia bowiem przedstawienia takich znakow
W sposob jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaly
i obiektywny (art. 3 ust. 1 rozporzadzenia). Ponadto rozporzadzenie nie przewiduje
probek lub egzemplarzy okazowych jako form wilasciwego przedstawienia ozna-
czenia'®, Opis smaku lub zapachu takze nie moze petnic tej roli, gdyz taki opis nie
jest jasny, precyzyjny ani obiektywny (por. C-273/00, Sieckmann; R 120/2001-2, Eli
Lilly and Company v. OHIM, ,,smak sztucznej truskawki”"%). Z tego wzgledu jakie-
kolwiek zgloszenie znaku zapachowego lub smakowego nie jest obecnie uwazane

18 Por. Wytyczne dotyczqcee rozpatrywania spraw zwiqzanych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej, wer-
sja 1.0 z 1 pazdziernika 2017 r.: czg$¢ B, dziat 2, rozdziat 9, s. 33, https://euipo.europa.cu/tunnel-web/secure/
webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and practice/trade_marks practice_manual/WP_2 2017/Part-
B/02-part_b_examination_section 2 formalities/part_b_examination_section_2_formalities pl.pdf (dostgp:
8 czerwca 2021 r.); oraz czg$¢ B, dziat 4, rozdziat 2, s. 14—15, https://euipo.europa.cu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document library/contentPdfs/law_and practice/trade_marks practice manual/WP_2 2017/Part-B/04-
part_b_examination_section_4_ absolute grounds for refusal/part B_examination_section 4 chapter 2/part B
examination_section_4_chapter 2 EUTM%20definition_pl.pdf (dostgp: 8 czerwca 2021 r.).

1 Por. decyzj¢ Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2003 r., R 120/2001-2, Eli Lilly and Com-
pany v. OHIM, ,, smak sztucznej truskawki”.
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przez EUIPO za zgltoszenie unijnego znaku towarowego (w przypadku dokonania
formalnego zgloszenia bedzie ono uznane za niewniesione)*. Znaki zapachowe/wg-
chowe i smakowe zostaty takze pominigte we ,, Wspdlnym Komunikacie dotyczacym
przedstawienia nowych rodzajéw znakdéw towarowych™?!, opracowanym w ramach
Europejskiej Sieci Znakow Towarowych i Wzoréw (ETMDN), jak rowniez w stwo-
rzonym pod auspicjami tej organizacji projekcie wspolnej praktyki dotyczacej no-
wych rodzajow znakow towarowych w zakresie oceny formalno-prawnej zgtoszen
oraz badania przeszkod bezwzglednych i podstaw do uniewaznienia praw wyltacz-
nych?>. W informacji zawierajacej wskazowki dla zgtaszajacych nowe rodzaje
znakow opracowanej przez Urzad Patentowy RP podkreslono, ze zniesienie wymo-
gu graficznej przedstawialnosci ,,umozliwia przyjmowanie zgtoszen nowych rodza-
jow znakdéw towarowych, ktore do tej pory nie byly przewidziane w polskim pra-
wie”?. W koncowej czgsci informacji wskazano, ze znaki zapachowe i smakowe sa
obecnie wytaczone spod ochrony. Uzasadnieniem dla tego jest brak technicznych
mozliwosci prezentacji tego typu znakdw w sposob jasny, precyzyjny, samodzielny,
fatwo dostgpny i zrozumiaty. Remedium na ten stan rzeczy nie moze stanowic
przedtozenie probek lub opisu znaku. Nie sa one wystarczajace, poniewaz nie spet-
niaja przestanki jasnosci, doktadnosci i obiektywnosci przedstawienia (argumenta-
cja z powotaniem si¢ na orzecznictwo unijne, gtéwnie wyrok w sprawie C-273/00,
Sieckmann)**. W urzegdowych ,,Wytycznych w zakresie znakow towarowych”
W czgsci poswigconej omowieniu pojgcia znaku towarowego i jego form przedsta-
wieniowych wskazano, ze w przypadku znakow odbieranych za pomoca innych
zmystow niz wzrok i stuch ,,duzy problem moze stanowi¢ sposob ich reprezentacji
w rejestrze za pomoca og6lnie dostepnej technologii”®. A zatem w praktyce, zarow-
no unijnej, jak i polskiej, nie wypracowano poki co kryteriow odnoszacych si¢ do
sposobow przedstawienia oznaczen nietypowych, ktore pozwalalyby ustali¢ takie
znaki jednoznacznie i dokladnie, a zarazem w sposdb jasny, precyzyjny, samodziel-
ny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty i obiektywny.

20 Por. Wytyczne dotyczqce rozpatrywania spraw zwiqzanych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej,
op. cit., s. 33.

21 Por. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/
who we_are/common_communication/common_communication 8/common_communication8 en.pdf (dostgp:
8 czerwca 2021 r.).

2 Por. projekt CP11 ,,Wspdlna praktyka — nowe rodzaje znakéw towarowych — ocena formalno-prawna
zgloszen oraz badanie przeszkod bezwzglednych i podstaw do uniewaznienia praw wylacznych” — wersja 0.26
z 5 czerwca 2020 r., https://euipo.europa.cu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/news/
CP11_WS1%20and%20WS2 Common_Practice. EWG_Publication.docx (dostgp: 8 czerwca 2021 r.).

% Por. https://uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=97928, s. 1 (dostep: 31 pazdziernika 2019 r.). Nie
jest to twierdzenie prawdziwe, poniewaz dotychczasowa definicja znaku towarowego zawierata juz otwarty katalog
form przedstawieniowych oznaczen, a wymog graficznej przedstawialno$ci stanowit co prawda pewne ogranicze-
nie (w niektorych przypadkach istotne), lecz nie wykluczat a /imine ochrony znakow nietypowych.

24 Por. https://uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=97928, s. 15 (dostep: 31 pazdziernika 2019 r.).

2 Por. https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-
towarowych-/pojecie-znaku-towarowego/zdolnosc-oznaczenia (dostep: 8 czerwca 2021 r.).
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IV. SKUTKI ZMIANY DEFINICJI ZNAKU TOWAROWEGO
W KWESTII WYMOGU PRZEDSTAWIALNOSCI OZNACZENIA

Biorac pod uwagg przytoczona wyzej tres¢ oficjalnych dokumentow zrédtowych
EUIPO i UPRP, mozna stwierdzi¢, ze zmiana legislacyjna w obrebie definicji znaku
towarowego nie doprowadzita do oczekiwanego i zaktadanego rozszerzenia mozli-
wosci praktycznej ochrony znakdéw nietypowych, w szczegolnosci znakow niewi-
dzialnych. Zasadne jest pytanie: czy taki cel byt w ogdle mozliwy do osiagnigcia
w aktualnym i rozpatrywanym momencie rozwoju prawa znakow towarowych
w kontekscie realidw stanu techniki? Wydaje sig, ze odpowiedz powinna by¢ znana
legislatorowi. Ani bowiem na poczatku procesu prawodawczego (pierwsza propo-
zycja zmian w prawie unijnym jest datowana na 27 marca 2013 r.2%), ktéry dopro-
wadzil do omawianej zmiany, ani na jego koncu nie istniaty jakiekolwiek istotne
przestanki pozwalajace przyjac, ze postep technologiczny osiagnat stopien umozli-
wiajacy percepcj¢ znakow zapachowych/wechowych, smakowych, dotykowych
1 innych niedajacych si¢ w ogole lub niedajacych si¢ tatwo przedstawi¢ graficznie
— W sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu
udzielonej ochrony. Nalezy podkresli¢, ze najbardziej zaawansowane proby rozpo-
wszechniania znakow nietradycyjnych niewidzialnych odnosza si¢ do reprodukeji
zapachow. W dziedzinie olfaktoryki sa juz dostgpne mobilne cyfrowe reproduktory
zapachow (np. Cyrano, Scent Bot). Te kompaktowe urzadzenia pozwalaja za pomo-
ca aplikacji zainstalowanej w smartfonie, wykorzystujac technologi¢ bluetooth, na
odtwarzanie okreslonych zapach6éw pobieranych z bankéw zapachdow udostepnianych
odptatnie przez producentéw. Niemniej trzeba podkresli¢, ze zakres dostepnych
zapachow jest w tym przypadku ciagle ograniczony, a jakos¢ ich reprodukcji moze
by¢ niewystarczajaca do celow profesjonalnej percepcji zapachow.

Wydaje sig, ze omawiany problem postrzegania znakdéw nietypowych niewi-
dzialnych sprowadza si¢ bardziej do podstawowego zagadnienia mozliwosci
i charakteru percepcji takich oznaczen, a nie tylko do kwestii technologicznych.
Znaki nietradycyjne uznaje si¢ cz¢sto za nienadajace si¢ do obiektywnego pozna-
nia. Dotyczy to zwlaszcza znakoéw smakowych, ktore sa uwazane za subiektywne
Z natury, zarOwno przy percepcji pierwotnej, jak i w procesie oceny poréwnawczej?’.

26 Por. Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2013 r. dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go 1 Rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(wersja przeksztatcona), dokument nr 2013/0089 (COD), https://eur-lex.europa.cu/legal-content/PL/TXT/PDF/
2uri=CELEX:52013PC0162&from=EN (dostgp: 8 czerwca 2021 r.); Wniosek Komisji Europejskiej z dnia
27 marca 2013 r. dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniajacego rozporzadzenie Rady
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, dokument nr 2013/0088 (COD)), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0161&qid=1573483882712&from=EN (dostgp:
8 czerwca 2021 r.).

2 Por. S. Martin: Non-traditional Trade marks: an overview, s. 16-17, http://www.ipc-eui.org/sites/default/
files/events/files/4-Non-traditional%20TM%20An%200overview%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf (dostep:

15



Transformacje Prawa Prywatnego 3/2021

Ponadto w orzecznictwie wskazuje sig, ze w niektorych przypadkach, w szczegol-
no$ci w odniesieniu do pewnych towardow, smak moze by¢ traktowany przez od-
biorcow nie jako znak towarowy, lecz raczej jako wlasciwos¢, cecha produktu (np.
w stosunku do lekéw uzycie przez wytworce smaku owocowego moze by¢ uwa-
zane za $rodek neutralizujacy lub maskujacy nieprzyjemny smak samego leku)*.
Podobny wniosek moze mie¢ zastosowanie do znakéw zapachowych, mimo ze
»pamig¢ wechowa jest prawdopodobnie najbardziej niezawodnym rodzajem pa-
migci czlowieka i w zwigzku z tym podmioty gospodarcze maja oczywisty interes
w tym, by postugiwaé si¢ oznaczeniami zapachowymi dla identyfikacji swoich
towarow”?.

Z drugiej strony trzeba mie¢ na uwadze fakt, ze czynniki subiektywne, takie
jak na przyktad koncentracja, pamie¢, indywidualna interpretacja, moga wptywac
na postrzeganie wszystkich typéw znakow towarowych. Percepcja kazdego znaku
towarowego moze rowniez zaleze¢ od okoliczno$ci danego przypadku, kontekstu,
wielkosci, ilosci, koncentracji, umiejscowienia, no$nikow materialnych, warunkoéw
zewnetrznych itp. Te wszystkie czynniki nie maja znaczenia, o ile sam znak towa-
rowy jest wyraznie reprezentowany w rejestrze™.

V. PODSUMOWANIE

W toku omawianej nowelizacji prawodawca zrezygnowat z jednego kryterium
w postaci graficznej przedstawialnosci oznaczenia i zastapit je wieloma (uwzgled-
niajac tre$¢ preambut aktow unijnych — nawet dziewigcioma) innymi wymogami,
ktorych zakres pojeciowy pozostaje co najmniej niejednoznaczny®'. W konsekwen-
cji wprowadzonych zmian w stosunku do znakéw niekonwencjonalnych nie-
postrzeganych wzrokowo utrwaleniu ulegta wczes$niejsza restrykcyjna praktyka
uksztaltowana przez judykaturg, poczawszy od wyroku w sprawie Sieckmann,
zaktadajaca niedopuszczalno$¢ przedstawienia tego rodzaju oznaczen za pomoca

8 czerwca 2021 r.); J. Koczanowski: Funkcje i ochrona prawna znakow towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczo$ci i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej 1976, z. 8, s. 31-33.

2 Por. decyzjg drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2003 r., R 120/2001-2, Eli Lilly and Com-
pany v. OHIM, ,, smak sztucznej truskawki”, pkt 16; decyzjg¢ Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 5 grudnia
2001 r., R 711/1999-3, MYLES Ltd. v. OHIM, ,,zapach malin”, pkt 43.

2 Por. wyrok TSUE z dnia 27 pazdziernika 2005 r., T-305/04, Eden SARL v. OHIM, ,,zapach dojrzatej tru-
skawki”, pkt 25. Osrodek wechu, umieszczony bezposrednio w uktadzie limbicznym moézgu cztowieka, przyczynia
si¢ do tworzenia emocji i towarzyszacych im obrazow w sposob bardziej intensywny niz inne zmysty. Pamig¢
wechowa jest najbardziej trwata — powoduje utrwalenie okreslonego doswiadczenia juz po trzykrotnej percepcji
danego obiektu (np. przedmiotu) z okreslonym zapachem.

3 Por. decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, MYLES Ltd. v. OHIM,
., zapach malin”, pkt 19.

31 Por. K. Sztobryn: O kilku zmianach w systemie ochrony znakéw towarowych Unii Europejskiej, Europejski
Przeglad Sadowy 2016, nr 9, s. 26; M. Ziotkowski: Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnosci znaku towaro-
wego w dyrektywie 2015/2436, Przeglad Prawa Handlowego 2016, nr 12, s. 14.
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formuly chemicznej, opisu stownego, probki zapachu lub kombinacji tych ele-
mentow*, a w odniesieniu do pozostaltych znakow moze nastapi¢ zaostrzenie
wymogow w zakresie sporzadzania elementéw dokumentacji zgtoszeniowe;j, takich
jak graficzne zobrazowanie znaku i jego opis. Ponadto odniesienie dwoch gltéwnych
kryteriow wyrazonych explicite w przepisach, tj. jednoznacznosci i doktadnosci
przedstawienia oznaczenia, do kryterium podmiotowego w postaci wlasciwych
organow oraz odbiorcow (o ktérych mowa wprost w przepisach unijnych, a ktore
zostaly pominigte w regulacji polskiej, ale powinny by¢ uwzglednione w toku
wyktadni), moze z kolei prowadzi¢ do tego, ze w trakcie rozpatrywania zgloszenia
znaku towarowego bedzie nastgpowata ocena polegajaca na weryfikacji, czy urzad
rozpoznajacy sprawe, a takze osoby, na ktore znak moze oddziatywaé, sa w sta-
nie ustali¢ konkretne oznaczenie bedace przedmiotem ochrony prawem wy-
tacznym™.

Wydaje sig, ze bardziej doniostym — zaréwno teoretycznie, jak i praktycznie
— rozwiazaniem na przyszlos¢ moglaby by¢ regulacja zakladajaca, ze wymog
przedstawialno$ci oznaczenia polega na przedstawialnosci jako takiej* lub ,,mozli-
wosci prezentacji znaku za pomoca ktoregokolwiek ze zmystow cztowieka”.
Mozna byloby takze rozwazy¢ powrot do koncepcji przedstawialnosci wedhug sta-
nu orzecznictwa utrwalonego przed sprawa Sieckmann, ktory zaktadat, ze przedsta-
wienie (wowczas w kontek$cie reprezentacji graficznej) oznaczenia powinno byc¢
wyrazne i precyzyjne’.

Propagowanie otwartego katalogu form przedstawieniowych znakow towaro-
wych przy jednoczesnym wykluczaniu mozliwosci ochrony niektorych kategorii
oznaczen nietradycyjnych niepostrzeganych wzrokowo, tj. znakéw zapachowych/

32 Por. P. Kostaniski, T. Marek: Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znakéw towarowych,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej 2015, z. 130, s. 90;
K. Sztobryn: O kilku zmianach w systemie ochrony znakéw towarowych..., op. cit., s. 26; M. Ziotkowski: Wymog
graficznej przedstawialnosci jako przestanka zdolnoSci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym — aktual-
ne koncepcje oraz planowane zmiany, Biatostockie Studia Prawnicze 2015, z. 19, s. 262-263.

3 Por. M. Zidtkowski: Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnosci..., op. cit., s. 14.

34 Por. F.-K. Beier: Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdlnoty, Przeglad Prawa Handlowego 1999, nr 5,
s. 18; M. Ziotkowski: Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnosci..., op. cit., s. 15.

35 Por. W. Wiodarczyk: Zdolnosé odrézniajgca..., op. cit., s. 54; J. Mordwitko-Osajda: Znak towarowy. Bez-
wzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 98-99, 120. Zasada zmystowej postrzegalnosci oznaczen jest
od dawna uznawana za oczywista — por. m.in. R. Skubisz: Prawo znakéw towarowych. Komentarz, wyd. 2, War-
szawa 1997, s. 34; E. Wojcieszko-Gluszko (w:) Wlasnos$¢ intelektualna w Swiatowej Organizacji Handlu (WTO),
pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Krakow 1998, s. 20; K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywat-
nego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 571; L. Zelechowski:
Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2014, s. 286; W. Wtodarczyk (w:) Wynalazczos¢ i ochrona wlasnosci
intelektualnej. Zbior referatow z Seminarium Rzecznikow Patentowych Szkot Wyzszych — Cedzyna 28.09—
2.10.1999 r., pod red. A. Adamczak, 1999, z. 23, s. 132.

3% Por. m.in.: decyzj¢ Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 21 stycznia 1998 r., R 4/97-2, Antoni Tomas
Burakowski and Alison Jane Roberts trading as Antoni & Alison v. OHIM, ,,znak 3D ”; decyzjg Drugiej Izby Od-
wotawczej OHIM z dnia 11 lutego 1999 r., R 156/1998-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing
v. OHIM, ,,zapach Swiezo Scietej trawy”; decyzjg Trzeciej 1zby Odwotawczej OHIM z dnia 12 lutego 1998 r.,
R 7/97-3, Orange Personal Communications Services Ltd. v. OHIM, ,, Orange”.
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wechowych i smakowych (por. oméwione wyzej wytyczne EUIPO i informacje
UPRP), jest wewngtrznie sprzeczne. Obserwowane obecnie swoiste ,,przesunigcie”
w praktyce urzedowej tych nietypowych rodzajow znakéw do ogodlnej kategorii
»inne oznaczenia™’, przy jednoczesnym usztywnieniu zasad ich ochrony, wydaje
si¢ zbyt jednoznacznym i nieuzasadnionym krokiem wstecz w rozwoju systemu
ochrony znakow towarowych. Okazuje si¢ bowiem, ze mimo celow przyswiecajacych
analizowanej reformie prawa znakow towarowych jej praktyczne konsekwencje
stanowia, przynajmniej na tym etapie obowigzywania, w istocie zaprzeczenie przy-
jetych pierwotnie zatozen nowelizacji. Wigksza elastyczno$¢ systemu nie byta ko-
nieczna w stosunku do znakoéw klasycznych widzialnych oraz niewidzialnych (np.
dzwigkowych). Znaki te beda nadal chronione wedtug podobnych zasad, jak miato
to miejsce przed nowelizacja, przy czym warto mie¢ na uwadze trwajace w ramach
Europejskiej Sieci Znakéw Towarowych i Wzoréw (ETMDN) prace nad wspolna
praktyka dotyczaca oceny formalno-prawnej nowych rodzajow znakow towarowych
(dzwigkowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych)*. Jesli natomiast
chodzi o znaki nietradycyjne niepostrzegane wzrokowo, w szczegdlnosci znaki
zapachowe/wechowe i smakowe, to nowe ujecie normatywne nie wnosi nowej ja-
kosci, ale wrecz ogranicza praktycznie mozliwo$¢ ochrony tego rodzaju znakow.
Problemem moze by¢ takze brak uniwersalnej i powszechnie uznawanej klasyfika-
cji zapachow i smakow (na wzor istniejacych klasyfikacji elementéw obrazowych
czy kolorow), ktora moglaby stanowi¢ stabilne oparcie dla koncepcji ochrony tego
typu oznaczen. Nie wiadomo nawet, czy stworzenie systematycznego pogrupowania
zapachoéw i smakow, pozbawionego elementow subiektywnych, jest w ogole moz-
liwe. W dhuzszym, lecz blizej nieokreslonym, czasie ocena ta moze ulec zmianie,
z uwagi na rozwoj technologiczny umozliwiajacy uzycie nowych form prezentacji
znakow towarowych odwotujacych sie do innych zmyslow niz wzrok czy shuch,
lecz w aktualnym stanie rzeczy oznaczenia zapachowe, smakowe i dotykowe sa
uznawane za nierejestrowalne jako niedajace si¢ ustali¢ w sposob jednoznaczny
i doktadny. Skoro tak, to celowo$¢ analizowanej nowelizacji definicji znaku towa-
rowego jest raczej watpliwa. Nie stanowi dobrej praktyki projektowanie aktow
prawnych, ktére nie moga znalez¢ realnego zastosowania w przewidywalnej per-
spektywie czasowe;j.

Konkludujac, wydaje sig, ze prawodawcy — zar6wno unijnemu, jak i polskie-
mu — udato si¢ zrealizowa¢ zaktadane cele reformy definicji znaku towarowego
tylko pozornie. Sama rezygnacjg z warunku graficznej przedstawialnosci oznaczen
aspirujacych do objecia ochrong w charakterze znakéw towarowych nalezy co

37Por. ,,Wspolny Komunikat dotyczacy przedstawienia nowych rodzajow znakow towarowych” i projekt CP11
,,Wspolna praktyka — nowe rodzaje znakoéw towarowych — ocena formalno-prawna zgtoszen oraz badanie prze-
szkod bezwzglednych i podstaw do uniewaznienia praw wytacznych” — zob. przyp. 21 i 22.

3 Por. ,,Wspolny Komunikat dotyczacy przedstawienia nowych rodzajow znakow towarowych” i projekt CP11
,,Wspolna praktyka — nowe rodzaje znakoéw towarowych — ocena formalno-prawna zgtoszen oraz badanie prze-
szkod bezwzglednych i podstaw do uniewaznienia praw wytacznych” — zob. przyp. 21 i 22.
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prawda oceni¢ pozytywnie. Nowe podejscie do wymogow formalnych w zakresie
przedstawialno$ci oznaczen, ktére mialo by¢ uproszczeniem i uelastycznieniem
dotychczasowej regulacji, nie stanowi jednak istotnego przetomu, jaki byt spodzie-
wany, lecz paradoksalnie raczej regres, gdy chodzi o czytelno$¢ i tatwo$¢ stosowa-
nia kryteriow oceny formy przedstawieniowej znakéw towarowych. Zastapienie
jednego — niedoskonatego, lecz prostego w aplikacji — wymogu graficznej przed-
stawialnosci dziewigcioma niejednoznacznymi kryteriami (jednoznacznosc¢, doktad-
nos¢ + jasno$¢, precyzyjnos¢, samodzielno$¢, tatwa dostgpnos¢, zrozumiatose,
trwatosc¢ i obiektywnosc¢), nawet jesli byty one wezesniej znane z orzecznictwa, nie
przyczynia si¢ do poprawy funkcjonowania systemu i zwigkszenia dostgpnosci
ochrony znakéw towarowych. Dotyczy to w rownej mierze wszystkich typow zna-
kéw towarowych, cho¢ trzeba zaznaczy¢, ze w przypadku znakow tradycyjnych
analizowana zmiana legislacyjna nie przetozy sig zasadniczo, poza komplikacjami
wynikajacymi z wielosci i braku jasno$ci nowych warunkéw, na zwigkszenie barie-
ry dostepu do ochrony. W przypadku oznaczen, ktore do tej pory w praktyce chro-
nione by¢ nie mogty, tj. znakow towarowych nietypowych (postrzeganych za po-
moca zmystow innych niz wzrok i shuch), reforma definicji znaku nie zapewnia
natomiast oczekiwanego stworzenia realnych i mozliwych do wykorzystania
w przewidywalnej perspektywie podstaw ich ochrony. W tej kwestii regulacja oraz
ujecie praktyczne, zwlaszcza wyrazone w pragmatykach urzgdowych, ulegly raczej
dalszemu usztywnieniu.
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KRZYSZTOF CZUB

THE NEW TRADEMARK DEFINITION —
HAS LEGISLATIVE CHANGE BEEN NECESSARY?

Summary

This article addresses the most significant issues related to the new approach to the
object of trademark protection in the Industrial Property Law Act in the context of previous
changes to EU law and the settled case law of the CJEU. Normative changes primarily
concern the issue of clarifying the requirement for the representation of the sign, in particu-
lar the abandonment of the controversial criterion for graphic representability. The author,
who is a scientific researcher as well as an active practitioner in the field of industrial prop-
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erty protection, carries out an in-depth analysis of the discussed legislative changes in the
context of their legitimacy and impact on the practice of trademark protection.

Keywords: intellectual property, IP law, industrial property, trademark, graphic rep-
resentability of trademark.






