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Abstract: The polish definition of the trademark is based on the fundamental function
which trademarks have to fit. According to the general notion, the constitutive condition
of a trademark is not an individual or imaginative feature which is important in the
copyright law, but only the capability to distinguish the goods and services on account
of origin. Firstly, it is important to analyse if a mark fulfills following conditions: it has
to be perceivable by human sense, be uniform and self-dependent against other goods,
further it has to be capable to represent graphically.

The article presents the graphical capability, which refers to presentation of the
mark in the graphical way. That prerequisite was entered into Polish system pursuant
to the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws
of the Member States relating to trademarks and Council Regulation (EC) No 40/94 of
20 December 1993 on the Community trade mark.

That expression is not obvious, particularly because of the interpretation of regis-
tration of the marks perceiving in different way than by means of visual, auditory and
tactile modality. According to that fact in this paper were presented the notions of the
European Court of Justice and the Office of Harmonization for the Internal Market con-
cerning the so called new forms of trademarks. There are shown two different points of
interpretation: the traditional and liberal one.

Keywords: trademark, graphical representability

1. Uwagi ogdlne

Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, ktérym moze byé —
zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej [dale;:
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w.p.w.p.]! — ,kazde oznaczenie nadajace sie do przedstawienia w sposéb
graficzny, jezeli pozwala odrézniaé towary jednego przedsiebiorstwa od
towardw innego przedsiebiorstwa”. Znaki towarowe jako instytucja praw-
na naleza do szerszej kategorii tzw. oznaczen odrézniajacych, obejmuja-
cych swym zakresem, oprécz znakéw towarowych, takze inne oznacze-
nia, jak nazwa przedsiebiorstwa oraz oznaczenia geograficzne?.

Znak towarowy, bedac komunikatorem miedzy przedsiebiorca a kon-
sumentem towarow lub ustug, jest instrumentem wlasciwym gospodarce,
stad tez w wielu orzeczeniach podkresla sie jego kwintesencje, uznajac,
ze znak towarowy, pozostajac w fizycznym lub jedynie pojeciowym zwiaz-
ku z konkretnym egzemplarzem towaru, zawsze przekazuje nabywcom
informacje, od kogo dany towar pochodzi i tym samym wypelnia funkcje
odrézniania oznaczonych nim towaréw lub ustug jednego przedsiebior-
stwa od towarow lub ustug innego przedsiebiorstwa?®.

Ze struktury znaku towarowego mozna zatem wyprowadzi¢ najwaz-
niejsza przestanke, ktéra znak towarowy w ujeciu abstrakcyjnym powi-
nien spelnia¢ — zdolno$§é¢ odrézniania. Konieczno$§é posiadania zdolno-
§ci odrdzniania pozwala zanalizowaé dane oznaczenie pod katem jego
potencjalnej mozliwosci bycia znakiem towarowym, tj. w oderwaniu od
konkretnych towaréw oraz ustug (in abstracto). W takim ujeciu znakami
towarowymi moga by¢ tylko takie oznaczenia, ktére wykazuja nastepuja-
ce cechy: sa zmystowo postrzegalne, jednolite 1 samodzielne wzgledem to-
waru lub ustugi, a takze pozwalaja przedstawi¢ sie w sposdb graficzny.

Polski ustawodawca zbudowal definicje znaku towarowego, opierajac
sie na podstawowej funkcji, jaka powinien on spelniaé, wzorujac sie na
normatywnej definicji znaku towarowego ujete] w Pierwszej dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG? z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw to-
warowych [dalej: Pierwsza dyrektywa 89/104], a nastepnie powtorzonej
w Dyrektywie 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. [dalej: Dyrek-
tywa 2008/95]°.

' Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508.

2 R. Skubisz: Prawo znakéw towarowych. Komentarz. Wyd. 2. zmienione i rozsze-
rzone. Warszawa 1997, s. 13.

3 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie 100 PANORAMICZ-
NYCH. TI1 RN 218/2001. OSNP 2004, 2, poz. 23; LexPolonica nr 360706.

¢+ E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall: Prawo wtasnosci przemystowej.
Wyd. 3. Warszawa 2007, s. 185—186.

5 Dz.Urz. UE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1—7.

6 Dz.Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25—33. Pierwsza dyrektywa Rady
89/104 zostata uchylona i1 zastgpiona tekstem nowej Dyrektywy o znakach towarowych
nr 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. Dz.U. UE L 299/25 z dnia 8 listopada
2008 r.
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Konstytutywna przestanka uznania oznaczenia za znak towarowy
nie jest posiadanie przez niego cech indywidualnos$ci, oryginalnoéci czy
tworczego charakteru, jak w przypadku utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, a jedynie posiadanie przez niego zdolnoSci odrézniania ze
wzgledu na pochodzenie’. Stanowisko przeciwstawne 1 wyraznie odosob-
nione wyrazit WSA w sprawie FERREROS®, w ktoérej to uznat, ze kompo-
zycja kolorystyczna powinna byé swoistym przejawem tworczosci 1 mieé
posta¢ nowego, a takze oryginalnego ukltadu kolorystycznego, gdyz do-
piero takie zestawienie moze mieé¢ wyrdzniajacy charakter 1 moze petnié
funkcje znaku towarowego.

Zaprezentujemy teraz rozwazania dotyczace wymagania przedstawie-
nia danego oznaczenia w sposéb graficzny zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy 2008/95, ktora uchylita postanowienia Pierwszej dyrektywy
89/104. W rzeczywistoéci ta zmiana kodyfikacyjna miata znaczenie je-
dynie pozorne, gdyz Dyrektywa 2008/95 utrzymuje wiele dawnych po-
stanowien 1 jest de facto powtdrzeniem wczesniejszego aktu z drobnymi
zmianami. Artykut 17 Dyrektywy 2008/95 ustanowil zasade, zgodnie
z ktora nalezy uznac odeslania do uchylonej dyrektywy za odestania do
nowej dyrektywy wedlug tabeli korelacji zawartej] w zataczniku nr 2.
Nalezy jednoczesnie przyjaé, ze odestania takie maja réwniez zasto-
sowanie do zapadlych orzeczen wydanych na tle Pierwszej dyrektywy
89/104. W zwiazku z tym wcze$niejsze interpretacje przyjete pod rza-
dzami Pierwszej dyrektywy 89/104 nadal sa aktualne i odnosza sie do
odpowiednich przepiséw nowej dyrektywy?.

Wydawacé by sie moglo, ze znak towarowy jako noénik informacji oraz
komunikator miedzy konsumentem a przedsiebiorca nie musi by¢ wyra-
zony w sposéb graficzny, wystarczy bowiem by byl zmyslowo postrzegal-
ny przez zainteresowany podmiot. Warunek zmystowej postrzegalnosci
oznaczenia — wypracowany przez doktryne — opiera sie na zalozeniu, ze
dana rzecz mozna uznac za odrézniajaca, jesli jest postrzegana za pomo-
ca zmyslow. Jednakze nie doprecyzowano, o jakie zmysty chodzi. W tym
celu nalezy siegnaé do art. 120 ust. 2 u.p.w.p.’?, ktéry przytacza zmysty,

7 J. Bteszynska-Wysocka: Uzycie utworu w znaku towarowym jako pole eksplo-
atacji. ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2, s 13; podobnie M. Pozniak-
-Niedzielska: Forma plastyczna jako znak towarowy. ,,Przeglad Prawa Handlowego”
[dalej: PPH] 1999, nr 6, s. 5.

8 Wyrok WSA 6 IT SA 2429/02 z dnia 18 lutego 2004 r. OSP 2005, nr 9, 108.

9 Zob. wiecej na ten temat E. Jaroszynska-Koztowska, M. Trzebiatowski:
Dyrektywa o znakach towarowych po ,liftingu”. ,Monitor Prawniczy” 2009, nr 1, s. 32—
35.

0 Art. 120 ust. 2 w.p.w.p.: ,Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze by¢
w szczegllnoséci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzen-
na, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnat dzwiekowy”.
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na ktére dane oznaczenie powinno oddziatywaé. Sq to: wzrok, stuch oraz
dotyk. Podobnie odniést sie do tego zagadnienia ustawodawca wspdlnoto-
wy w Pilerwszej dyrektywie 89/104/ oraz Dyrektywie 2008/95!, a takze
w Rozporzadzeniu Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w spra-
wie wspolnotowego znaku towarowego [dalej: Rozporzadzenie 40/94]'2,
zmienionym Rozporzadzeniem WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego [dalej: Rozporzadzenie
207/2009]*2. Pojawia sie jednak pytanie, co z pozostalymi zmystami, ta-
kimi jak wech 1 smak, czyli tzw. nowymi (niekonwencjonalnymi) formami
znakow towarowych. Pytanie to jest bardzo aktualne, poniewaz pojawia
sie coraz wiece] watpliwoscl interpretacyjnych w zakresie ich rejestracji.
7 tego wzgledu ustawodawstwo wspoélnotowe, a wraz z nim krajowe, jako
warunek konieczny w procesie rejestracji oznaczenia wymaga spelnienia
przestanki graficznej przedstawialnosci.

Na arenie miedzynarodowej, wspdlnotowej oraz krajowej wsréd znaw-
céw przedmiotu $cieraja, sie dwa przeciwstawne zapatrywania w zakre-
sie przestanki graficznego przedstawienia oznaczenia. Z jednej strony
tradycyjne’* — restrykcyjne — rozumienie graficznego przedstawienia,
ktére jest najpelniej realizowane w szczegélnoSci przez znaki stowne,
graficzne oraz slowno-graficzne, bedace najlepszym 1 najczescie] wyko-
rzystywanym przez przedsiebiorcéw rodzajem komunikatora, z drugiej

11 Art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104: ,,Znak towarowy moze skladaé sie z jakiego-
kolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wy-
razéw, tacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan,
pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towardéw lub ustug jedne-
go przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Art. 2 Dyrektywy 2008/95: ,,Znak towarowy moze sktadaé sie z jakichkolwiek ozna-
czen, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnosci z wyrazéw, lacznie
z nazwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warun-
kiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towardéw lub ustug jednego przedsie-
biorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

12 Dz.U. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., s. 1—36.

Art. 4 Rozporzadzenia 40/94 oraz art. 4 Rozporzadzenia 207/2009: ,,Wspdlnotowy
znak towarowy moze sktadaé sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedsta-
wi¢ w formie graficznej, w szczegélnoéci z wyrazow, tacznie z nazwiskami, rysunkow,
liter, cyfr, ksztattu lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja
odréznianie towaréw lub ustug przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsie-
biorstw”.

13 Rozporzadzenie 40/94 zostato zastapione Rozporzadzeniem Rady WE 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (wersja ujedno-
licona). Dz.Urz. LL 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1—42. Dostepny w Internecie: www.
upprp.pl.

4 Zob. U. Prominska: Prawo z rejestracji znaku towarowego. 1.6dz 1994, s. 20—22;
J. Koczanowski: Funkcje i ochrona prawna znakéw towarowych. W: ,, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego”. Z. 8. Krakéw 1976, s. 31—33.
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strony zapatrywanie liberalne'®, przejawiajace sie w probach rejestracji
oznaczen sensorycznych, ktore sa niezwykle ulotne 1 zmienne, a wyra-
zenie ich kwintesencji nastepuje za pomoca opisu takiego oznaczenia
z uzyciem stéow. Jak stusznie zauwazono, gdyby jednak przyjac, ze opis
jest wystarczajaca forma wyrazu znaku towarowego, przestanke graficz-
nego wyrazenia oznaczenia nalezatoby uznaé za zbyteczna 1 pusta’®.

Przeanalizowanie koncepcji interpretacji przestanki graficznej przed-
stawialno$ci pozwala jednoczeé$nie zobrazowaé zmiany wymuszone czyn-
nikami ekonomicznymi, jakie zachodza w porzadku prawnym. Libera-
lizacja interpretacji bezwzglednych przeslanek rejestracji oznaczenia
rywalizuje z wciaz popieranym przez liczne Srodowiska restrykcyjnym
podejéciem do wyktadni graficznej przedstawialno$ci.

2. Nowe formy przedstawieniowe znakéw towarowych

Grupa ta obejmuje swym zakresem znaki towarowe, ktorych percepcja
moze by¢ dokonana za pomoca innych zmystéw anizeli wzrok, a miano-
wicie: dotyku, wechu, stuchu czy smaku. Rejestracja znakéw towarowych
dzwiekowych obecnie juz nie przysparza zbyt wielu trudnosci 1 watpliwo-
$ci. Natomiast wsrod znawcow przedmiotu weiaz Scierajq sie poglady na
temat rejestracji znakow, ktére sa ulotne. Jeszcze przed wejsciem w zycie
Pierwszej dyrektywy 89/104 wyrazono watpliwosci w tym zakresie.

J. Koczanowski dostrzegal problemy, przed ktérymi obecnie musza
stawaé urzedy rejestrowe. Wedlug niego, dopuszczalno$é rejestracji
1 stosowania w charakterze znakéw towarowych oznaczen smakowych,
wechowych czy dzwiekowych powinna zosta¢ wylaczona ze wzgledu na
dwa istotne aspekty. Po pierwsze, nie wiadomo, jaki charakter przy-
pisa¢ probkom sktadanym wraz z wnioskiem rejestracyjnym. Po dru-
gie, nie wiadomo, czy oznaczenia odbierane za pomoca innych zmystow

15 Zob. W. Wtodarczyk: Zdolnos¢ odrézniajaca znaku towarowego. Liublin 2001,
s. 54—57. Autor przedstawia poglad, zgodnie z ktérym dane oznaczenie powinno by¢
przedstawione graficznie, ale w spos6b adekwatny. Regula ta, wynikajaca z tzw. zasady
graficznej okreslono$ci znaku towarowego w zgloszeniu, §wiadczy o tym, ze dane ozna-
czenie moze zostaé objete ochrona, jezeli bedzie tak graficznie przedstawione, ze w spo-
s6b jednoznaczny mozna bedzie okres§li¢ zakres, w jakim wnioskodawca zgda ochrony.
Zgodnie z takim zapatrywaniem, wydaje sie, ze wystarczy sam opis oznaczenia za pomo-
ca wszystkich dostepnych technicznie érodkéw, by przyznaé mu ochrone.

% J. Mordwitko-Osajda: Znak towarowy. Bezwzgledne przestanki przeszkody re-
Jjestracji. Wyd. 1. Warszawa 2009, s. 101.
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niz wzrok majg wystarczajace walory indywidualizujace. Jes§li chodzi
o pilerwszy problem, zdaniem J. Koczanowskiego, mozna go wyelimi-
nowaé przez wyrazne uregulowanie tej materii przez ustawodawce.
Natomiast druga kwestia — wyroézniania — zawsze bedzie aktualna,
a tym samym niejasna 1 watpliwa!’. Podkreslajac jednoczeénie wyglo-
szone restrykcyjne opinie, zgodnie z ktérymi dla osiagniecia funkcji
wyrédzniania znak powinien by¢ umieszczony na towarze badz na jego
opakowaniu jako najbardziej pozadany sposob wykorzystania znaku,
J. Koczanowski zauwazyl, ze znaki dotykowe, wechowe czy smakowe,
w przeciwienstwie do znakéw tradycyjnych, nie beda mogly indywidu-
alizowaé towaru lub ustugi w pelnym zakresie!'®. Ich ulotnoéé¢ jest wada
W procesie rejestracji 1 uzywania. Wedlug tego autora, pierwszenstwo
znakow towarowych tradycyjnych wynika z uprzywilejowanej pozycji
zmystu wzroku. Wzrok jest jedynym zmystem, ktéry gwarantuje per-
cepcje znaku w sposob najmniej skomplikowany 1 zarazem najbardziej
doskonaty'®. Pozostale zmysty saq w swej istocie zawodne oraz niezwy-
kle subiektywne.

W literaturze mozna doszukaé sie jeszcze innych stanowisk w tym
zakresie. Wedlug W. Wtlodarczyka, nalezy odrézni¢ dwa pojecia. Mia-
nowicie, czym innym jest graficzna przedstawialno$¢, a czym innym
— przestanka wzrokowe] postrzegalnosci (widzialno$ci). Ta druga od-
nosi sie jedynie do bezposredniej percepcji danych oznaczen za pomoca
zmyshu wzroku. Z tego wzgledu jako wezsze ujecie problemu z zakresu
tego pojecia nalezy wylaczy¢ takie oznaczenia, jak melodia czy sygnat
dzwiekowy. Natomiast oznaczenia graficznie przedstawiane sa pojeciem
szerszym, zawierajacym oznaczenia widzialne oraz niewidzialne (wla-
énie typu melodia, sygnal dzwiekowy)?°. Rozrézniajac te przeciwstawne
sobie pojecia, mozna stwierdzié¢, ktorym z nich kierowal sie polski oraz
europejski ustawodaweca.

Problematyka rejestracji oznaczen pozostaje w Scistym zwiazku z ich
obiektywnym przedstawieniem, czemu stuzyé ma — zdaniem ustawo-
dawcow — przestanka graficzne) przedstawialno$ci, ktéra na przestrze-
ni lat ewoluuje w kierunku liberalizmu interpretacyjnego.

17 J. Koczanowski: Funkcje i ochrona..., s. 31—32.
18 Ibidem, s. 32—33.

9 Tbidem, s. 33.

20 W. Wtodarczyk: Zdolnosé odrézniajaca..., s. 56.
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3. Graficzna przedstawialnosé

Wymoég graficznej przedstawialno$ci oznaczenia odnosi sie do ujecia
danego oznaczenia w sposo6b graficzny?!. Przestanka ta wprowadzona zo-
stata do polskiego porzadku prawnego wymuszona harmonizacja przepi-
séw krajowych z Pierwsza dyrektywa Rady nr 89/10422 oraz z Rozporza-
dzeniem Rady WE nr 40/942%3,

7Z tresci art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104 oraz Dyrektywy 2008/95
wynika, ze wszystkie oznaczenia moga by¢ znakami towarowymi, jesli
spelnia tacznie dwa warunki: po pierwsze, dadza sie przedstawié¢ w formie
graficznej, po drugie bedg nadawaé sie do odrézniania towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innego przedsiebiorstwa.

Z tego wzgledu mozna wywnioskowaé, ze celem przestanki graficz-
nej przedstawialnoéci oznaczenia nie jest jedynie funkcja techniczna
wynikajaca z procesu zgloszenia, lecz warunek sine qua non uznania
danego oznaczenia za znak towarowy. Wedtug R. Skubisza, kryterium
to jest konstytutywna przeslanka istnienia znaku towarowego. Artykut
3 Pierwszej dyrektywy 89/104 oraz Dyrektywy 2008/95 jest jednoczes-
nie poparciem tego twierdzenia. Zgodnie z jego trescia, nie moga zostac
zarejestrowane oznaczenia, ktére nie moga stanowié¢ znaku towarowego
w rozumieniu art. 2. A to zdaniem autora, w powigzaniu z art. 3 ust. 3
Swiadczy o tym, ze nie mozna usunaé braku graficznej przedstawialno$ci
przez nabycie przez oznaczenie tzw. wtornej zdolnosci odrézniajacej?*.

21 Tbidem, s. 54.

22 Zob. preambute do Pierwszej dyrektywy 89/104, a takze do Dyrektywy 2008/95
oraz M. Zatucki: Europejskie prawo znakéw towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne.
Warszawa 2009, s. 40—42. Ustawodawca europejski, pozostawiajac szeroki margines
autonomii krajom czlonkowskim w zakresie znakéw towarowych, uznal, ze pewne posta-
nowienia powinny by¢ spéjne. W tym celu sporzadzit m.in. wykaz przyktadéw oznaczen,
ktére moga stanowi¢ znak towarowy pod warunkiem, ze oznaczenia takie maja cechy
odrézniajace towary lub ustugi jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub uslug innych
przedsiebiorstw.

2 Zob. F.K. Beier: Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdlnoty. PPH 1999,
nr 5, s. 13—24 oraz M. Zatucki: Europejskie prawo..., s. 40—42. Rozporzadzenie 40/94
mialo stworzy¢ nowe terytorialne prawo wtasnoéci przemystowej w UE, jakim jest wspdl-
notowy znak towarowy, cechujacy sie jednolito$cia (rejestracja w Urzedzie ds. Harmo-
nizacji Rynku Wewnetrznego — OHIM zapewnia ochrone na terenie calego obszaru
UE) oraz autonomicznoécia, (jedno prawo, skuteczne, niezaleznie od innych znakéw to-
warowych krajowych). Rozporzadzenie 207/2009 potwierdza skale wspdlnotowa prawa
ochronnego.

24 Komentarz R. Skubisza do wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspd6lnot Euro-
pejskich z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Sieckmann vs Deutches Patent- und Mar-
kenamt, sprawa C-273/00. ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1.
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Przytoczony artykut nie rozwiewa pojawiajacych sie licznych watpli-
woscl interpretacyjnych w odniesieniu do przestanki graficznej przedsta-
wialno§ci, a wrecz przeciwnie — jest przedmiotem sporéw wsrdod teo-
retykow oraz praktykéw na arenie miedzynarodowej. Nietrudno sie nie
zgodzi¢ z podnoszonymi w literaturze argumentami przemawiajacymi za
celowo$cia wprowadzenia wymogu graficznej przedstawialnoéci, ktory-
mi sa miedzy innymi: okreslenie w sposéb doktadny 1 precyzyjny, jaki
znak zgloszono, jednoznaczne wyrazenie oraz ustalenie zadanej ochrony
1 przyznania prawa wylacznego, wzgledy techniczne, jak rejestracja czy
publikacja zgloszen, realizacja postulatu bezpieczenstwa prawnego w ob-
rocie gospodarczym, miedzy innymi przez prowadzenie jawnego rejestru
znakéw towarowych.

Wymogu graficznej przedstawialno$ci nie nalezy postrzegaé w spo-
séb bezwzgledny, gdyz przedstawienie znaku towarowego bedacego me-
lodig lub sygnalem dzwiekowym w postaci zapisu nutowego jest jedynie
posrednig forma graficznej przedstawialnosci, ktéra pozwala w sposdb
jednoznaczny oraz niebudzacy zadnych watpliwosci odzwierciedli¢ ,,obraz
melodii”?®,

Bardzo podobna definicje przyjeto w Rozporzadzeniu Rady 40/94 oraz
Rozporzadzeniu 207/2009, pozostawiajac katalog znakéw towarowych
otwarty (wspdélnotowy znak moze sktadaé sie z jakiegokolwiek oznacze-
nia) oraz zapewniajac w zasadzie mozliwo§¢é rejestracji kazdej szacie ze-
wnetrznej znaku towarowego, przy czym musi ona daé sie przedstawic
w formie graficzne;.

4. Graficzna przedstawialnosé
w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci
oraz Sadu Pierwszej Instancji, a takze w praktyce
Urzedu ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego

Ze wzgledu na ramowy charakter dyrektyw wiele ich postanowien
doprecyzowuje orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci [dalej: ETS lub
Trybunal] oraz Sadu Pierwszej Instancji [dalej: SPI]. Natomiast punk-
tem odniesienia graficznej przedstawialno$ci oznaczen bedacych znaka-
mi wspélnotowymi sa decyzje podejmowane przez Urzad ds. Harmoni-

% J. Bteszynska-Wysocka: Uzycie utworu..., s. 13.
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zacji Rynku Wewnetrznego w Alicante [dalej: OHIM]. Wydane przez nie
rozstrzygniecia zawieraja, liczne wytyczne w zakresie rejestracji ozna-
czen niebedacych typowymi znakami towarowymi2®,

Znaki towarowe zapachowe

Istotnym novum w zakresie spojrzenia na rejestracje znakéw towaro-
wych zapachowych byla decyzja Izby Odwotawcze; OHIM w sprawie the
smell of fresh cut grass®’, w ktérej to ochronie poddano zapach §wiezo $cie-
tej trawy dla oznaczania pilek tenisowych. Izba Odwotawcza stwierdzila,
ze sam opis czyni zadoé¢ przestance graficznej przedstawialnoéci. Uznano
mianowicie, ze przedstawienie znaku towarowego w zgloszeniu z zastoso-
waniem takiego wlasnie opisu wystarczy do zarejestrowania oznaczenia,
poniewaz opis ten jest na tyle precyzyjny, ze przywotuje na my$l zapach,
ktory zostatl zgloszony, a ponadto jest wystarczajaco obiektywny, wyrazi-
sty oraz precyzyjny. Orzeczenie niniejsze, niebedace wyrazem utrwalo-
nej linii orzeczniczej na arenie europejskiej, otwiera jednakze nowa droge
w zakresie interpretacji przestanek rejestracyjnych znaku towarowego.
Wydaje sie, ze dokonanie samego opisu nie jest wystarczajace, by przy-
zna¢ ochrone oznaczeniu ,niewidzialnemu”, gdyz kazdy z relewantnych
zmystéw potencjalnych odbiorcow inaczej postrzega, odbiera 1 tym samym
odroéznia towary jednego przedsiebiorcy od towaréw innych przedsiebior-
cow. Znaki takie same w sobie sa ulotne i nietrwate, co nie pozwala ich
zarejestrowaé, gdyz zakresu monopolu de facto nie mozna okresli¢?®.

Odmienne stanowisko wyrazit ETS w sprawie Sieckmann?® (zapach:
,balsamicznie owocowy z delikatna nuta cynamonu”). ETS zaprezento-
wal restrykcyjne rozumienie przeslanki graficznej przedstawialno$ci
jako bezwzglednej przeszkody rejestracji. Opis zapachu, wzér chemiczny
oraz dotaczona probka zapachu nie stanowily dla Trybunalu wystarcza-
jacego dowodu przemawiajacego za rejestracja oznaczenia. Przy czym,
mimo niezwykle restrykcyjnego orzeczenia, ETS nie wykluczyt mozli-
woscl rejestracji znakéw niepostrzegalnych wizualnie, ale jednoczesénie
wyznaczyl bardzo rygorystyczng linie interpretacji graficznego przed-

26 M. Zatucki: Europejskie prawo..., s. 40—42.

2T Decyzja OHIM, 2nd Board of Appeal, z dnia 11 lutego 1999 r., sygn. R 156/
1998-2.

28 Por. przyp. 14 (opis czyni zado$¢ przestance graficznej przedstawialnosci, gdyz
wystarczy przedstawienie graficzne w sposéb adekwatny).

2 Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r. w spawie Sieckmann przeciwko Deutsches
Patent- und Markenamt, sygn. C-273/00, zbiory orzecznictwa TE 2002, s. I-11737; zob.
takze ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1—2.
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stawienia. Uznal mianowicie, ze oznaczenia takie beda mogly by¢ zare-
jestrowane, je$li zostana przedstawione graficznie za pomoca obrazow,
linii 1 symboli w sposéb jasny, precyzyjny, zwarty, tatwo dostepny, zrozu-
mialy, trwaly 1 obiektywny, a ponadto oznaczenie musi by¢ samodzielne
(pkt 55). Ideq znaku towarowego jest jego precyzyjne zidentyfikowanie
przez potencjalnych finalnych konsumentéw, ktérzy zawsze postrzegajac
znak otrzymuja jednoznaczny oraz jednakowy komunikat, bedacy jed-
nocze$nie gwarancja pochodzenia towaru (trwalo$é znaku towarowego).
Jak podkres§lono w orzeczeniu, zadaniem reprezentacji oznaczenia jest
unikanie jakichkolwiek elementéw subiektywizmu w procesie identyfiko-
wania 1 postrzegania znaku (pkt 54).

Orzeczenie w sprawie Sieckmann okreslito wysokie standardy nazy-
wane ,,doktryna Sieckmanna”, co tez przyczynilo sie do wydania licznych
decyzji negatywnych w zakresie rejestracji znakéw zapachowych oraz
smakowych. Dokonanie samego opisu nie jest wystarczajace, by przyznac
ochrone oznaczeniu ,niewidzialnemu”, gdyz ulotno§é¢ oraz nietrwalo$é
tych znakoéw przemawia na ich niekorzy$¢é w procesie rejestracji. Niezwy-
kle szczegbélowe rozpatrzenie sprawy spowodowalo jednak ograniczenie
tzw. zasady swobodnego wyboru znaku towarowego®.

Podobne stanowisko wyrazit OHIM, ktére pdzniej potwierdzit SPI3!
w sprawie znaku zapachowego dojrzatych truskawek (,,smell of ripe straw-
berries”)*?. Zdaniem rozstrzygajacych, sam opis oraz zaprezentowany ry-
sunek nie spelniaja kryteriow graficznej przedstawialnosci, gdyz rézne
gatunki truskawek moga wydzielaé¢ r6zny zapach, a rysunek lub zdjecie
bez uszczegbdtowienia gatunku nie spetniaja wymogu obiektywizmu.

Znaki towarowe dzwiekowe

Ustawodawca krajowy w art. 120 u.p.w.p. przewidzial mozliwo$¢ reje-
stracji oznaczen dzwiekowych, ktore sa odbierane przez nabywcéw towa-
réow za pomoca zmystu sluchu®®. Natomiast ustawodawca wspolnotowy
pominal melodie oraz inne sygnaty dzwiekowe?*. Rodzi sie pytanie, czy

30 W. Wtodarczyk: Zdolnosé odrézniajqca..., s. 51.

31 Wyrok z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie Eden SARL przeciwko OHIM,
sygn. T 305/04.

32 Decyzja OHIM, 1st Board of Appeal, z dnia 24 maja 2004 r., sygn. R 591/
2003-1.

33 Zdaniem R. Skubisza (Komentarz..., s. 37), utwér muzyczny powinien sktadaé
sie z matej liczby dzwiekow.

3 1. Wiszniewska: Znaki towarowe w prawie wtasnosci przemystowej. PPH 2001,
nr 12, s. 6.
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z racji takiego uregulowania znaki dzwiekowe moga by¢ rejestrowane.
Jako ze wskazane akty prawne zawieraja otwarty katalog oznaczen mo-
gacych byé znakami towarowymi, nalezy sadzi¢, ze znaki dzwiekowe
réwniez moga zostaé chronione prawem wytacznym.

W sprawie Shield Mark®, dotyczace) zarejestrowania znaku towaro-
wego pod postacia krétkiego fragmentu utworu Dla Elizy oraz dzwieku
piania koguta — , Kukelekuuuuu”, ETS podkreslit wazno$¢ tez wygloszo-
nych w sprawie Sieckmann. Motyw muzyczny zostal zaznaczony w formie
liter E,D# E,D# E,B,D,C,A, a nie na pieciolinii, ktéra w orzeczeniach
jest traktowana jako wierna fotografia fragmentu muzycznego. Trybu-
nal opowiedziatl sie za otwartym katalogiem, stwierdzajac jednoczeénie,
ze mozliwe jest uznanie takze znakéw dzwiekowych za oznaczenia iden-
tyfikujace towar lub ustuge, jezeli nadajg sie do odrdéznienia towaréw lub
ustug jednego przedsiebiorstwa od produktéw innego przedsiebiorstwa,
pod warunkiem, ze dadza sie przedstawi¢ graficznie (pkt 41). ETS uznat,
ze zapls utworu za pomocaq liter nie jest wyrazem zasady graficznego
przedstawienia, gdyz nie jest wystarczajaco jasny ani wystarczajaco pre-
cyzyjny, ani samodzielny, jednoczes$nie nie pozwala prawidlowo odczy-
ta¢ utworu, ze wzgledu na brak informacji o dtugosci trwania dzwiekow
(pkt 61). Wystarczajacym sposobem czynigcym zado$é przestance gra-
ficznego przedstawienia jest zapis nutowy na pieciolinii podzielonej na
takty, z nutami, pauzami i innymi elementami pozwalajacym okreslié
warto$ci nut (pkt 64). Natomiast w odniesieniu do dzwiekéw nasladow-
czych (dzwiek piania koguta , Kukelekuuuuu”) zastosowanie onomato-
pei, zdaniem Trybunalu, nie jest precyzyjna, jasng ani kompletna, forma
wyrazu dzwieku. Prezentacja powinna pozwoli¢ osobom zainteresowa-
nym zrozumie¢, o jaki znak chodzi, a tymczasem onomatopeja w wielu
panstwach moze by¢ inaczej interpretowana (teza 2). Natomiast decyzja
OHIM w sprawie znaku dzwiekowego ,,ryk lwa”? firmy Metro-Goldwyn-
-Mayer podkreslila istote sonogramu (spektrogramu), ktory jest uzna-
wany jako kolejna forma zapewniajaca realizacje przestanki graficznej
przedstawialno$ci. Mimo zaakcentowania jego przydatnoSci w procesie
rejestracyjnym, w tej konkretnej sprawie odmoéwiono rejestracji, gdyz so-
nogram nie zawieral niezbednej prezentacji 1 wyjasnienia zapisu dzwie-
kowego.

35 Wyrok ETS z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Shield mark BV przeciwko Joost
Kist Memex, sygn. C 283/-01.

36 Decyzja OHIM, 4th Board of Appeal, z dnia 29 wrzeénia 2003 r., w sprawie Metro-
-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, sygn. R 781/1999-4.
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Znaki towarowe w postaci koloréw

Graficzne przedstawienie zabezpiecza 1 zapewnia realizacje najistot-
niejszego postulatu bezpieczenstwa prawnego w obrocie prawnym. Orze-
czenia europejskie w sprawie przyznania ochrony kolorowi, niezwykle
rewolucyjne w swej istocie, podkreslaja niejednokrotnie, ze prezentacja
graficzna kombinacji bezkonturowych koloréw musi wskazywaé na sta-
ly 1 okreslony sposéb potaczenia, gdyz wyklucza to réwnoczeénie rézno-
rakie kombinacje uktadu kolorystycznego. Przytaczane rozstrzygniecia
jednoczesnie informuja o pozadanej praktyce interpretacyjnej oraz eks-
ponuja postulaty, takie jak: precyzyjnosé, doktadnosé oraz jednolito$é
opisu.

W sprawie Libertel Groep B*" z dnia 6 maja 2003 r. ETS stwierdzil,
ze nawet kolor per se, wystepujacy abstrakcyjnie, niezaleznie od prze-
strzennego ograniczenia, moze mie¢ jako znak towarowy charakter od-
rézniajacy, jezeli jest przedstawiony graficznie w sposob jasny, precyzyj-
ny, samowystarczalny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaly i obiektywny.
Natomiast w sprawie Heidelberger®® z dnia 24 czerwca 2004 r. ETS do-
precyzowal swe wczeéniejsze stanowisko. Zgodnie z nim, kolory lub ukla-
dy koloréw, ktore zostaly okreSlone we wniosku o rejestracje w sposdob
abstrakcyjny 1 bez zaznaczenia konturdw, a ktorych odcienie zostaty
wskazane przez odwotanie do wzoru koloréow i dokladnie sprecyzowane
wedlug uznanej miedzynarodowo klasyfikacji kolorow, moga stanowié
znak towarowy w rozumieniu art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104, pod
warunkiem ustalenia, ze kolory lub uklady koloréw w kontekscie, w ja-
kim sa uzywane, rzeczywiScie prezentuja sie jako oznaczenie, oraz ze
wniosek zawiera dokladne dyspozycje dotyczace danego z gory i statego
sposobu potaczenia koloréw, a takze ze kolory lub uktady koloréw, o kté-
rych mowa, sa wlaéciwym noénikiem takich informacji, jak w szczegdl-
nosci pochodzenie towardow 1 ustug.

Ponadto z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze mozliwo$¢ przedsta-
wienia graficznego oznacza mozliwosé zaprezentowania oznaczenia
w formie wizualnej gléwnie za pomoca figur, linii lub znakéw pisarskich,
w spos6b umozliwiajacy jego doktadng identyfikacje.

3T Wyrok ETS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Libertel Groep C-104/01.
38 Wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Heidelberger C-49/02.
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5. Graficzna przedstawialno$¢ w polskim systemie prawnym

W art. 141 u.p.w.p. wprowadzono regule, zgodnie z ktérg zgloszenie
znaku przedstawionego lub wyrazonego w szczegdlnej formie graficznej
powinno zawieraé¢ dotaczone fotografie lub odbitki, ukazujace lub wyra-
zajace ten znak. Zgloszenie znaku dzwiekowego powinno zawiera¢ dota-
czone na informatycznym noéniku danych nagranie dzwieku.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw
z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania 1 rozpatrywania zgloszen
znakow towarowych?®, zgloszenie znaku towarowego zawiera podanie,
w ktérym nalezy miedzy innymi okres§li¢ znak towarowy. Jak wynika
z § 6, okreslenie znaku towarowego polega na jego przedstawieniu lub
wyrazeniu w podaniu w sposob graficzny, a w razie potrzeby takze na
okresleniu jego rodzaju oraz opisaniu. W zalezno$ci od rodzaju znaku
towarowego przedstawia sie go lub wyraza w nastepujacy sposéb:

1) gdy jest litera, cyfra, napisem, rysunkiem lub kompozycja kolory-
styczna, nalezy go w tej postaci zamie$ci¢ w podaniu (nalezy zamiescié
opis znaku towarowego, jezeli samo przedstawienie nie jest wystarczaja-
ce do jego pelnego zobrazowania);

2) gdy sktada sie z kilku odrebnych czeéci przeznaczonych do taczne-
go uzywania (etykieta, kontretykieta, krawatka), nalezy przedstawic te
czesci obok siebie, w sposéb odpowiadajacy ich rzeczywistemu rozmiesz-
czeniu na towarze;

3) gdy jest forma, przestrzenna, nalezy go wyrazi¢ w postaci rysunku
obrazujacego jego ogdlny wyglad badz kilku rysunkow obok siebie, jesli
jego cechy wyrdzniajace znajduja sie na réznych ptaszcezyznach;

4) gdy jest melodia, nie nadaje sie do bezposredniego graficznego zo-
brazowania, nalezy go wyrazi¢ w podaniu posrednio, przez zapis graficz-
ny pozwalajacy na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujace artykutowa-
ne dzwieki).

Zmaki towarowe barwne przedstawia sie w kolorach, z podaniem
wykazu uzytych koloréw, okreslajac, w razie potrzeby, ich szczegétowe
parametry (odcienie) oraz wskazujac, ktorych elementéw znaku towaro-
wego dotycza. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4, nalezy okresli¢
rodzaj znaku towarowego, a takze wskazaé — jezeli jest to potrzebne
do identyfikacji tego znaku — niezbedne informacje dotyczace sposobu
postrzegania tego znaku przez odbiorcow.

Jak wynika z przytoczonych regulacji, ustawodawca nie zabronit reje-
stracji znakéw, ktore nie sg znakami stownymi czy stowno-graficznymi.

3 Dz.U. nr 115, poz. 998; Dz.U. 2005, nr 109, poz. 911.
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Préba wywazenia, czym jest graficzna przedstawialno$é opiera sie na
zalozeniu postrzegalno$ci. Mozna powiedzieé, ze érodki wykorzystane do
graficznej przedstawialnosci bedg zalezeé¢ od momentu, w ktérym zgto-
szenie zostanie dokonane, gdyz to postep techniczny bedzie wymuszal
zmiane tychze §rodkéw. Mozna tez zgodzié sie z teza, ze znak zgloszony
do rejestracji powinien byé¢ przedstawiony w taki sposob, w jaki bedzie
go widzial podmiot trzeci (konsument)*’. Podobnie ustosunkowal sie do
tego problemu Sad Najwyzszy w sprawie MIXELKO/MIXELKO LACIA-
TE*, uznajac, ze przedstawienie w sposdb graficzny nalezy rozumieé
jako postrzegalno§é wzrokowa znaku towarowego, co oznacza, ze znak
towarowy powinien by¢ mozliwy do zauwazenia. Trudno nie odmoéwié ra-
cji temu stwierdzeniu, chociaz tak rygorystyczne twierdzenie wyklucza
rejestracje oznaczen smakowych czy wechowych.

W orzecznictwie ugruntowato sie stanowisko w zakresie ustalania
podobienstwa znakdéw towarowych, ktére zostaly wyrazone za pomoca
stowa, cyfry, symbolu, grafiki itp. Analizy takich oznaczen dokonuje sie
w trzech plaszczyznach: wizualnej, znaczeniowej oraz fonetycznej, przy
czym najwieksze znaczenie ma ogélne wrazenie przecietnego odbiorcy
(sprawa BDF vs BDFooo0)*?. Jak wida¢, znaki towarowe w pierwszej ko-
lejnoéci sa badane pod katem tego, co rejestruje oko, a nastepnie ana-
lizuje sie pozostale elementy, aby wykluczy¢ potencjalne wprowadzenie
w blad odbiorcy towaru lub ustugi.

Jednoznacznego stanowiska nie przyjeto juz w przypadku znakéw
zapachowych, smakowych oraz w postaci koloru. W doktrynie polskiej
mozna doszukacé sie gloséw krytykujacych ich rejestracje*?, a takze ta-
kich, ktore dopuszczaja przyznanie im prawa ochronnego**. Natomiast

4 E. Nowinhska, U. Prominska, M. du Vall: Prawo wtasnosci..., s. 188.

4 Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 r., IIT CSK 300/2006. OSNC 2008, nr 1, poz. 11;
,Biuletyn Sadu Najwyzszego” 2007, nr 6; LexPolonica nr 1494364.

42 Wyrok WSA z dnia 20 pazdziernika 2005 r., VI S.A./WA 1660/04, niepubliko-
wany; zob. Orzecznictwo sqdéw administracyjnych. Witasnosé przemystowa. Warszawa
2007, s. 24.

4 M. Mazurek: Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego. W: ,Prace
z Prawa Wtasnos$ci Intelektualnej”. Z. 86. Krakéw 2003, s. 235. Zdaniem tego autora,
w przypadku zgloszenia do rejestracji koloru per se ,oznaczeniem” moga by¢ rézniace
sie miedzy soba formy zjawiskowe uzywania koloru na przedmiocie. Z tego tez wzgledu
zapach czy kolor, ktére w swej istocie sa zmienne, nie daja gwarancji jednolitej percep-
¢ji znaku oraz powoduja zaklécenie komunikatu na linii przedsiebiorca — konsument;
R. Skubisz: Komentarz..., s. 36. Wedlug M. Mazurka, prosty kolor nie moze by¢ zare-
jestrowany, gdyz nie ma pierwotnej zdolno§ci odrézniajacej, przy czym nie mozna wy-
kluczyé, ze oznaczenie takie dopiero ja nabedzie w wyniku uzywania (wtérna zdolnosé
odrézniajaca). Odmiennie niz kompozycja kolorystyczna.

4 W. Wtodarczyk: Zdolnosé odrézniajqca..., s. 144 1 nast. Zapach mozna przed-
stawi¢ graficznie, np. za pomoca opisu lub wzoru chemicznego. Zdaniem tego autora, nie
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orzecznictwo polskie, positkujac sie regutami przyjetymi przez ETS oraz
OHIM, w wiekszoéci przypadkéw prezentuje poglady niezwykle rygory-
styczne.

Zgodnie z doktryna 1 orzecznictwem, znaki dzwiekowe sa zazwyczaj
graficznie przedstawialne. Mozna je bowiem zaprezentowaé za pomoca
zapisu nutowego badz sonogramu?®.

W odniesieniu do koloréw mozna réwniez odnalezé orzeczenia, wy-
znaczajace pewne wytyczne wykorzystane w procesie ich rejestracii.
I tak, w orzeczeniu dotyczacym zestawienia kolorystycznego na brzegach
kartek, stosowanego przez wydawcéw ksigzek (np. atlaséw, przewodni-
kéw, kodekséw) 1 czasopism (kulinarnych), NSA wyrazit poglad, w kté-
rym uznal, ze nie jest podstawa do rejestracji takich zestawien kolory-
stycznych nawet powszechna praktyka ich stosowania, gdyz przecietny
odbiorca nie potrafi zapamietaé¢ zaréwno zestawienia, jak 1 poszczeg6l-
nych kolorow brzegéow kartek (tj. kompozycji kolorystycznej ,,kolorowego
boku”). Tak stosowana praktyka nie pozwala przypisa¢ danemu oznacze-
niu kolorystycznemu zdolnosci odrézniajacej, ze wzgledu na brak mozli-
wosci indywidualizacji przedsiebiorcy. Ponadto sad podkreslil doniosto$é
precyzyjnosci opisu wyrazona w ,,doktrynie Sieckmanna”. Wskazanie na
nieprecyzyjnos$¢ w opisie nie wyklucza jednoznacznie rejestracji oznaczen
bedacych kolorem per se, ale nieprecyzyjnosS¢ w opisie przesadza o nie-
moznos$cl wypelniania abstrakecyjnej zdolnoéci odrézniajacej*®. Podobnie
NSA, w wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., odméwil zdolnosci odréznia-
jacej oznaczeniu kolorystycznemu FERRERO*, nie ze wzgledu na fakt,
ze oznaczenie jest kompozycja kolorystyczna przedstawiong za pomoca
prostokata w kolorze pomaranczowym 1 biatym oraz opisu slownego in-
formujacego o zestawieniu tych koloréw, ale z uwagi na sposéb przedsta-
wienia takiego zestawienia kolorow, ktéry zdaniem sadu byl niedookre-
$lony, nie pozwalal konsumentowi precyzyjnie rozpoznaé oznaczenia*®,

wszystkie zapachy mozna przedstawié¢ graficznie; w szczegdlnoéci mozna przedstawié
graficznie te zapachy, ktére wystepuja powszechnie w przyrodzie i dzieki temu sa zapa-
mietane przez odbiorcéw. Podobne uwagi poczyniono w przypadku znakéw smakowych.

45 Ibidem, s. 143.

46 Wyrok NSA z dnia 29 marca 2007 r., IT GSK 305/06.

47 Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04. OSP 2005, nr 9, 108, a tak-
ze glosa R. Skubisza, w ktdrej glosator podkresla, ze graficzna przedstawialno$é na tle
art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104 jest odrebnym od zdolnoéci odrézniania konstytutyw-
nym elementem pojecia znaku towarowego. Oznacza ona, ze dane oznaczenie powinno
by¢ przedstawione wizualnie, w szczegdlnosci za pomoca obrazéw, linii i symboli, ktére
pozwalaja precyzyjnie go okresli¢. Celem przestanki jest zabezpieczenie catego systemu
rejestrowego znakéw towarowych.

4 W podobnym tonie wypowiedzial sie WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 18
maja 2006 r., SA/Wa 1684/05. Przytaczajac mianowicie tre$é art. 2 Pierwszej dyrek-
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Niezwykle istotne z punktu widzenia graficznej przedstawialnosci
jest stwierdzenie, jakie R. Skubisz wyrazil w glosie do wyroku NSA
z dnia 23 listopada 2004 r.*°. Podkreslit mianowicie, ze w procesie przed-
rejestracyjnym oraz rejestracyjnym obowigzuje zasada pelnej swobody
decyzji, oznaczajaca, ze zglaszajacy znak towarowy ma pelna swobode
wyboru, czy dany znak towarowy zglosi¢ do Urzedu Patentowego, czy tez
nie. Swoboda ta obejmuje réwniez swobode w wyborze kategorii, postaci
czy tez formy przedstawienia rejestrowanego znaku towarowego. Wszel-
kie zaniedbania w tym zakresie przemawiaja na niekorzy$¢ zglaszaja-
cego. Wedlug R. Skubisza, mozna zatem przyjaé, ze w razie trudnosci
z ustaleniem kategorii znaku towarowego (np. przestrzenny, graficzny),
jak réwniez w przypadku rozbiezno$ci miedzy opisem a obrazem zna-
ku towarowego obowigzuje domniemanie braku zdolnosci odrédzniajacej
w $wietle art. 4 u.z.t. lub braku wymogu graficznej przedstawialnosci
z art. 120 u.p.w.p.

7. Okon, zwracajac uwage na cel wprowadzenia wymogu graficznego
przedstawienia, jednocze$nie podkre§la, czym jest graficzne przedsta-
wienie. Zdaniem komentatora, wymodg niniejszy uzasadniaé nalezy ko-
niecznoscig wpisu do rejestru znakéw towarowych, przy czym nie cho-
dzi o graficzne odtworzenie znaku ,jako takiego”, lecz o opisanie znaku
z zastosowaniem jednoznacznych symboli. Z. Okon uwaza réwniez, ze
wymoég ten nie oznacza wylaczenia potencjalnej zdolnoéci bycia znakiem
towarowym oznaczen, ktére oddzialuja na inne zmysty, np. wechu lub
smaku. Jednakze za kazdym razem musi by¢ mozliwe ich przedstawie-
nie w formie graficznej, a wiec opisanie w sposéb mozliwy do postrzega-
nia (zapoznania si¢) za pomoca, wzroku®°.

Obecna tresé¢ art. 120 ust. 2 u.p.w.p. wprowadzila przyktadowy
katalog form — na co wskazuje zwrot ,w szczegdlno$ci” — w ktorych
znaki towarowe moga zostaé zarejestrowane 1 wystepowaé w obrocie.
Istota znaku towarowego jest wywolanie w umyséle przecietnego odbior-

tywy 89/104, podkreslit trzy przestanki, ktére oznaczenie musi spelnié¢. Po pierwsze,
musi istnie¢ oznaczenie, ktére jest dostepnym bytem dla zmystéw czlowieka, tzn. jest
bytem rozpoznawanym i postrzeganym. Po drugie, musi by¢ ono takim oznaczeniem, by
mozna je bylo przedstawié¢ w formie graficznej, tzn. zwlaszcza z wykorzystaniem linii,
obrazéw, symboli, przy czym prezentacja graficzna musi by¢ jasna, precyzyjna, zwarta,
latwo dostepna, zrozumiata, trwata 1 obiektywna. Po trzecie, oznaczenie takie powinno
byé odrézniajace, tzn. winno nadawacé sie do odrézniania towaréw i ustug jednego przed-
siebiorstwa od towaréw i ustug innego. Wymienione przestanki powinny by¢ speinione
lacznie, gdyz brak chociazby jednej z nich powoduje wytaczenie mozliwos$ci powstania
znaku towarowego; przestanka ta zabezpiecza postulat pewnoS$ci prawa.

4 OSP 2005, nr 9, poz. 108.

%0 Komentarz do art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemy-
stowej. Dostepny w Internecie: lex/el. 2004.
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cy, w zwyklych warunkach obrotu gospodarczego, identyfikacji zZrédta
pochodzenia towaru z konkretnym przedsiebiorca. Dlatego tez nalezy
pamietaé, ze nawet je$li znak miesci sie w tym katalogu, nie oznacza
to, ze automatycznie nadaje sie do odrézniania towardéw lub ustug jed-
nego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug innego. Nie kazda forma
wymieniona w tym artykule moze by¢ znakiem towarowym, a jedynie
ta, ktora nadaje sie do odrézniania towaréw lub ustug (orzeczenie do-
tyczace przestrzennego znaku towarowego ,,TUBA”). Z tego wzgle-
du oznaczenia takie, jak: kompozycja kolorystyczna, zapach, dzwiek,
moga, zostaé objete ochrong, jednakze pod warunkiem spelnienia od-
powiednich przestanek, miedzy innymi wtedy, gdy oznaczenie bedzie
cechowala struktura mozliwa do objecia jednym aktem poznawczym,
zapewnianym rowniez za posrednictwem przestanki graficznego przed-
stawienia.

6. Podsumowanie

Zmak towarowy ma pelnié trzy podstawowe funkcje: 1) oznaczenia po-
chodzenia, 2) jakos$ciowa, 3) reklamowa®?. Najistotniejsza jest pierwsza
z wymienionych, gdyz dzieki niej znak towarowy moze pozosta¢ w pa-
mieci potencjalnych odbiorcéow. Znak bedzie petnil wymienione funkcje,
gdy bedzie mial tzw. zdolno$¢ odrézniajaca, ktora jest bezwzgledna prze-
stanka przyznania ochrony. By ja jednak mieé, musi réwniez zostaé wy-
razony graficznie, w celu jego percepcji.

W sprawie Phillips®® (pkt 48) oraz w sprawach polaczonych Linde
AG, Winward Industries, Rado Uhren AG®** (pkt 42) dotyczacych prze-
strzennych znakéw towarowych ETS stwierdzil, ze art. 2 Pierwszej dy-
rektywy 89/104 nie dokonuje rozréznienia miedzy réznymi kategoriami
znakow towarowych, a to oznacza, ze kryteria oceny charakteru odréz-
niajacego znakow tréjwymiarowych, stownych, graficznych czy koloru

5 Wyrok WSA z dnia 6 lipca 2004 r., 6 IT SA 1617/03, niepublikowany; por. Orzecz-
nictwo sqdow administracyjnych..., s. 49.

52 R. Skubisz: Komentarz..., s. 3—6.

% Wyrok ETS w sprawie Phillips z dnia 18 czerwca 2002 r. Dostepny w Internecie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0299: PL:HTML.

5 Wyrok ETS w sprawach potaczonych C-53/01, C-54/01 i C-55/0 Linde AG z dnia
8 kwietnia 2003 r., Winward Industries oraz Rado Uhren AG. Tekst w jezyku angielskim
dostepny w Internecie: http://www.ipo.gov.uk/home.htm.
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bedacego znakiem sa takie same. Podobnie w orzeczeniu w sprawie
Viking® SPI, odnoszac sie do Rozporzadzenia w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego, podkreslil, ze nie wprowadzono rozréznienia
rodzajow znakdéw w przypadku oceny ich zdolnosci odrézniajacej. Przy
czym dodatkowo zaakcentowal, ze percepcja odbiorcéw jest inna w za-
leznosci od charakteru znaku towarowego. Konsument inaczej bedzie
postrzegal znak towarowy bedacy kolorem, zapachem itp., a inaczej
znak stowny badz slowno-graficzny, ktéry bedac tradycyjnym znakiem
towarowym jest utozsamiany przez odbiorce bezposérednio z danym
przedsiebiorca.

Zgodnie z zasada swobody wyboru znaku towarowego, kazdy uklad
treSci moze zostaé¢ objety prawnym statusem znaku towarowego ,jako
takiego”, a nawet ochrona, jeSli przepisy szczegdlne nie beda stanowié
inaczej, tzn. o ile dane oznaczenie bedzie wyrédzniaé sie dostatecznymi
znamionami odrézniajacymi®®. Trzeba jednak pamietac, ze uktad tresci,
ktéry przyktadowo zostat wymieniony w art. 120 u.p.w.p. czy postanowie-
niach przytoczonych dyrektyw oraz rozporzadzen Rady, musi by¢ dopre-
cyzowany przestanka graficznego przedstawienia, ktéra jak sie okazuje
W rzeczywistosci ogranicza, a wrecz zamyka z zalozenia otwarty katalog
oznaczen mogacych by¢ znakami towarowymi.

W komentowanym wyroku ETS w sprawie Sieckmann wyrazono
jednoczeénie dwa przeciwstawne sobie poglady. Z jednej strony bowiem
potwierdzono otwarty katalog form znakéw towarowych, pozwalajac re-
jestrowaé oznaczenia niewidzialne, ale z drugiej strony, wprowadzajac
bardzo restrykcyjne przestanki realizacji postulatu graficznej przed-
stawialno$ci, ograniczono znaczaco mozliwo$ci rejestracyjne. Wszyst-
kie argumenty, ktore zaprezentowata strona w celu rejestracji zapachu,
zostaly podwazone. Zdaniem Trybunalu, wpisanie wzoru chemicznego
nie oddaje zapachu substancji, ale przedstawia sama substancje, co tez
jest potwierdzeniem braku zasady samoistnosci znaku towarowego. Opis
zapachu, mimo ze jest dopuszczalny 1 bez watpienia stanowi graficzna
forme wyrazu, musi by¢ precyzyjny i niesubiektywny. Prébka zapachu
nie stanowi graficznej reprezentacji w rozumieniu art. 2 Pierwszej dy-
rektywy 89/104, a co wiece] — jest zmienna oraz nietrwala (pkt 69—73).
Ograniczenia, ktore Trybunat wprowadzil, de facto wykluczyly z kregu
oznaczen zarejestrowanych legalnie dopuszczalne znaki towarowe sma-
kowe oraz zapachowe.

% Wyrok SPI w sprawie Viking-Umwelttechnik GmbH przeciwko OHIM z dnia 25
wrzeénia 2002 r.; por. Wiasnosé przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci Wspélnot Europejskich, Sqdu Pierwszej Instancji i Urzedu Harmonizacji Rynku We-
wnetrznego z komentarzami. Red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 158.

% W. Wtodarczyk: Zdolnosé odrézniajqca..., s. 51.
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Mimo zréwnania kategorii znakéw towarowych w zakresie ich zdol-
nosci odrézniajacej, interpretacja graficznej przedstawialnosci powoduje
nierownorzedna ocene danego oznaczenia, gdyz temu samemu pojeciu
w odniesieniu do réznych kategorii znakéw przypisuje sie rézne wyma-
gania. Otwarty katalog oznaczen, ktére moga by¢ uznane za znaki towa-
rowe, staje sie katalogiem jedynie na pozér otwartym, obecnie bowiem
przestanki spelnienia graficznej przedstawialno$ci w duzej mierze uza-
leznione sa od subiektywnego przekonania urzedu rejestrowego lub od-
powiedniego sadu.



