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WYMOG GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOSCI
JAKO PRZESEANKA ZDOLNOSCI OCHRONNEJ ZNAKU
TOWAROWEGO W PRAWIE UNIJNYM — AKTUALNE
KONCEPCJE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

1. Uwagi ogdine

Wymoég graficznej przedstawialnosci oznaczenia zgltoszonego w celu uzyska-
nia prawa ochronnego na znak towarowy jest jednym z dwoch istotnych kryteriow
przyznawania ochrony prawnej.” Drugim istotnym kryterium zdolnosci ochronnej
znaku towarowego jest dystynktywnos¢, czyli zdolno$¢ odrdzniajaca, jakg musza
charakteryzowac si¢ oznaczenia, ktore opatruja towary lub ustugi, aby doszto do
jednoznacznej identyfikacji z przedsigbiorca, wprowadzajacym je na rynek. Wspo-
mniane wymogi sg ze sobg Sci$le powigzane. Trudno jest bowiem zweryfikowac
zdolno$¢ odrozniajacg znaku, jezeli nie jest on ujety w pewnych ramach graficznej
przedstawialnosci. Tematyka ta budzi watpliwosci judykatury i doktryny od prze-
szto trzydziestu lat, na przestrzeni ktorych formy przedstawieniowe znakow towaro-
wych ewoluowaty i obecnie moga by¢ percypowane réznymi zmystami, co utrudnia
ich przedstawialno$¢ w sposob graficzny. Wspotczesne regulacje unijne w zakresie
prawa wilasnosci przemystowej zawierajg otwarty katalog form przedstawieniowych
znakoéw towarowych, co niejednokrotnie wzbudza kontrowersje zwiazane z nalezy-
tym ustaleniem przedmiotu ochrony.’

Graficzna przedstawialno$¢ znaku towarowego istotna jest juz na etapie zglosze-
nia znaku w odpowiednim urzg¢dzie patentowym, w celu uzyskania prawa wylgcz-
nego, jak rowniez podczas jego uzywania w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie
do prawa znakow towarowych wymogu graficznej przedstawialno$ci jest uwarun-
kowane przede wszystkim realizacjg funkcji publikacyjnej zwigzanej z wpisem do

1 Rzecznik patentowy, doktorant w Akademii Leona Kozminskiego w Warszawie.
2 J. Sienczyto-Chlabicz, Prawo wtasnosci intelektualnej, Warszawa 2011, s. 337-338.
3 M. Ziétkowski, Rodzaje znakéw towarowych ze wzgledu na ich percepcje zmystami oraz przedstawialno$¢ w re-

jestrze, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54-58.
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rejestru, co ma zapewnia¢ uczestnikom rynku, w szczegdlnosci przedsigbiorcom,
mozliwos$¢ uzyskania jasnej i jednoznacznej informacji o zgloszonych i zarejestro-
wanych znakach towarowych i w konsekwencji precyzyjnie okresla¢ tres¢ prawa
1 zakres ochrony znaku towarowego.

Celem artykulu jest analiza wymogu graficznej przedstawialnosci jako prze-
stanki zdolnosci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym z uwzglednieniem
obowiazujacych uregulowan oraz tendencji w orzecznictwie. Artykut odnosi si¢ do
aktualnej interpretacji wymogu graficznej przedstawialnos$ci oraz uwzglednia pro-
jektowane zmiany przepisow prawa unijnego w tym zakresie.

2. Wymag graficznej przedstawialnosci w Dyrektywie
nr 89/104/EWG oraz Dyrektywie nr 2008/95/WE

Po kilkunastu latach pracy nad projektem aktu, ktérego celem byto zharmonizo-
wanie zagadnien materialnoprawnych dotyczacych znakow towarowych w poszcze-
gblnych panstwach cztonkowskich UE, powstata Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czton-
kowskich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych.* Harmonizacja objgta rowniez
definicj¢ znaku towarowego.’ Dyrektywa 89/104/EWG miata bowiem za zadanie
ujednolici¢ przepisy dotyczace prawa znakow towarowych, obowiazujace w pan-
stwach czlonkowskich w celu stworzenia optymalnych warunkéw dla sprawnego
funkcjonowania wspolnotowego rynku wewnetrznego.*

Artykut 2 Dyrektywy 89/104/EWG stanowil, iz znak towarowy moze sktadaé
si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktore mozna przedstawi¢ w formie graficznej, pod
warunkiem, ze takie oznaczenie umozliwia odréznianie towaréw lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw.” W dalszej czgsci
tego artykutu wyszczegdlniony zostat otwarty katalog oznaczen, ktore 6w wymog
moga spetniac. Znaki towarowe moga sktada¢ si¢ z wyrazow (acznie z nazwiskami),
rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ksztattu opakowan.® Pomimo braku jedno-
znacznego wskazania, ze wzgledu na otwarty katalog znakow, nie zostaly wylaczone

4 Dz.Urz. WEL402z1989r.

5 T. Ptachtej, Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante jako wyspecjalizowany organ Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony praw wtasnosci przemystowej, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 1,
s. 29; por. |. Schwartz, The Rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community trade-
marks, ,International Review of Intellectual Property and Competition law” 1981, nr 12, s. 319-335; E. Armitage,
The CTM: Comments on the latest drafts of the proposed EEC Regulation and Directive, ,European Intellectual
Property Review” 1981, nr 3, s. 72-79.

6 D. Kiedrowska, Zdolno$¢ rejestrowa znakéw dzwiekowych, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68.

7 Por. J. Bornkamm, Harmonising Trade Mark Law in Europe, ,Intellectual Property Quarterly” 1999, nr 3,
s.292-294.

8 W. Tabor, E. Wojcieszko, Polskie prawo znakéw towarowych a wytyczne EWG (problemy harmonizaciji), ,Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej”, z. 60, 1993, s. 12; R. Sku-
bisz, Wytyczne o ujednoliceniu przepiséw prawa w panstwach-cztonkach EWG w dziedzinie znakéw towarowych
i ustugowych. Préba oceny znaczenia dla polskiego prawa znakéw towarowych, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 1993, z. 60, s. 26.
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z ochrony oznaczenia w postaci koloréw oraz dzwickéw.” Brzmienie angielskiego
tekstu Dyrektywy 89/104/EWG w odniesieniu do wymogu graficznej przedstawial-
nosci bylo nastgpujace: ,,A trade mark may consist of any sign capable of being re-
presented graphically, particularly words, including personal names, design, letters,
numerals, the shape of goods or of their packaging (...)”.

W dniu 22 pazdziernika 2008 r. Parlament Europejski i Rada uchwalily Dyrek-
tywe 2008/95/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich od-
noszacych si¢ do znakoéw towarowych,'® ktora weszta w zycie z dniem 28 listopada
2008 r. Dyrektywa 2008/95/WE, zastepujaca Dyrektywe 89/104/EWG, przyjeta nie-
zmieniong w stosunku do poprzednio obowiazujacej definicj¢ znaku towarowego.
Nie zostaly zmienione takze inne kluczowe przepisy.!! Wymog graficznej przedsta-
wialno$ci nie zostat zawezony ani rozszerzony w odniesionemu do jakichkolwiek
nowych form znakéw towarowych i zachowany zostal otwarty katalog oznaczen
mogacych charakteryzowac si¢ przedstawialno$cig w formie graficzne;j.'?

Biorac pod uwage wyzej przedstawiong definicja znaku towarowego, zadne
oznaczenie nie moze by¢ automatycznie wylaczone z mozliwosci uzyskania reje-
stracji — kazdy znak moze bowiem potencjalnie uzyska¢ ochrong, jezeli spetnione
zostang dwa kryteria wskazane w definicji — mozliwo$¢ graficznego przedstawie-
nia oraz zdatno$¢ do odrdzniania towardéw lub ustug jednego podmiotu od towarow
lub ustug innych podmiotéw."* Uregulowania zawarte we wspomnianych Dyrekty-
wach zostaly transponowane do prawa polskiego, a przestanka graficznej przedsta-
wialno$ci jest rowniez jednym z kryteriow przyznania ochrony znakom towarowym
na gruncie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej.!* Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p.
znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w spo-
sob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odroznienia towarow jednego
przedsigbiorstwa od towardw innego przedsigbiorstwa. Art. 120 ust. 2 p.w.p. zawiera
natomiast przyktadowe wyliczenie form przedstawieniowych znakéw towarowych.

9 Ch. Gielen, European trade mark legislation: the Statements, ,European Intellectual Property Review” 1996, nr
18 (2), s. 83-89.

10 Dz. Urz. UE L 299z 2008 .

1 Szerzej: E. Jaroszynska-Koztowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po ,liftingu”, ,Monitor

Prawniczy” 2009, nr 1; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie migdzynarodowym i prawie Unii
Europejskiej, ,Studia Prawa Prywatnego” nr 1, 2010, s. 140.

12 K. Szczepanowska-Koztowska, Znaki towarowe w Unii Europejskiej (1), ,Przeglad Prawa Handlowego” 2004,
nr8,s.5.

13 L.G. Schmidt, Definition of a trademark by the European trademark regime — theoretical exercise?, ,International
Review of Intellectual Property and Competition law” 1999, nr7, s. 1.

14 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnos$ci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), dalej
jako p.w.p.
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3. Wymog graficznej przedstawialnosci w Rozporzadzeniu
Rady nr 40/94 oraz Rozporzadzeniu Rady nr 207/2009

Rozporzadzenie Rady 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.'° oraz zastepujace je Roz-
porzadzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego,'® ktore weszto w zycie z dniem 13 kwietnia 2009 r., przewiduje
mozliwos$¢ uzyskania jednego prawa z rejestracji znaku towarowego na terytorium
wszystkich panstw UE, niezaleznie od praw wylacznych udzielanych na podstawie
krajowych systeméw ochrony znakdéw towarowych.!” Prawo z rejestracji na wspol-
notowy znak towarowy istnieje obok praw krajowych, chociaz coraz czesciej jest
wybierane przez przedsigbiorcow zamiast oddzielnych rejestracji krajowych, ze
wzgledu na terytorialng rozpigto$¢ ochrony. '

W omawianych rozporzadzeniach definicja znaku towarowego oraz wymog
graficznej przedstawialnosci nie réznig sie od definicji zawartej w dyrektywach.!
Pomimo pewnych watpliwosci w doktrynie, co do koniecznos$ci wprowadzenia kry-
terium graficznej przedstawialno$ci zamiast szerszego wymogu przedstawialnosci,
ze wzgledow administracyjno-technicznych zwigzanych z prowadzeniem rejestrow,
utrzymano kryterium graficznej przedstawialnosci.?

Brzmienie angielskiego tekstu rozporzadzenia 40/94 w odniesieniu do defini-
cji znaku towarowego oraz wymogu graficznej przedstawialnosci jest nastepujace:
»A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented
graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals,
the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of di-
stinguishing the goods or services of one undertaking from those of other underta-
kings.” Tozsama definicja znalazta si¢ rowniez w rozporzadzeniu 207/2009.

15 Dz. Urz. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r.

16 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r.

17 Zob. U. Prominska, Europejski znak towarowy — wybrane aspekty prawne, ,Palestra” 1996, nr 1/2, s. 55-66;
G. Wurtenberger, The enforcement of judgments of Community trade mark courts, ,Journal of Intellectual
Property Law & Practice” 2012, vol. 7, nr 5, s. 373-374.

18 Por. T. Ptachtej, Urzad ds. Harmonizacji..., op. cit., s. 29; L.-A. Duran, The New European Trademark Law, ,De-
nver Journal of International Law and Policy” 1995, vol. 23 (3), s. 489-499; T. W. Blakely, Beyond the International
Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark
Protection, “University of Pennsylvania Law Review” 2000, vol. 149, s. 337-344; Study on the Overall Functioning
of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich,
s. 45, www.ec.europa.eu (data dostepu: 15.02.2011 r.).

19 R. Stefanicki, Nowe formy wyrazania znakéw towarowych (cz. |), ,Radca Prawny” 2008, nr 4-5, s. 45; D. Kie-
drowska, Zdolno$¢ rejestrowa znakéw dzwiekowych, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68; U. Prominska,
Europejski znak..., op. cit., s. 57; S. Hidaka, N. Tatchell, M. Daniels, B. Trimmer, A. Cooke, A sign of the times?
Areview of key trade mark decisions of the European Court of Justice and their impact upon national trade mark
jurisprudence in the EU, ,The Trademark Reporter” vol. 94, September-October 2004, nr 5, s. 1105; K. Szcze-
panowska-Koztowska, Znaki towarowe..., op. cit., s. 4; K. Szczepanowska-Koztowska, Wspodlnotowy znak towa-
rowy, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2004, nr 10, s. 5.

20 F-K. Beier, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdinoty, ,Przeglad Prawa Handlowego” 1999, nr 5, s. 18;
A. von Miihlendahl, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspolnoty, ,Przeglad Prawa Handlowego” 1999, nr 7,
s. 21; N. Mishra, Registration of non-traditional trademarks, ,Journal of Intellectual Property Rights” vol. 13, Janu-
ary 2008, s. 44.
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4. Wplyw orzeczenia w sprawie Sieckmann na rozumienie
wymogu graficznej przedstawialnosci

Obowiazujace regulacje nie zakazuja expressis verbis uznania za znaki towa-
rowe takich oznaczen, ktére oddziatuja na przyktad na zmyst wechu, smaku lub do-
tyku.?! Jako ze katalog oznaczen mogacych stanowi¢ znak towarowy jest otwarty,
nalezy przyjaé, iz oznaczenia takie mogg by¢ znakami towarowymi.?? Potrzeby
wspotczesnego obrotu przesadzajg o stalym wzbogacaniu form wyrazeniowych
znaku 1 liberalizacji stanowiska organdéw rejestrujacych. Podstawe dla legalizacji
tego rodzaju praktyk stanowi otwarta konstrukcja przepisow, zawierajacych defini-
cj¢ znaku i regulujacych niniejszg materig.”

Pomimo otwartego katalogu znakéw towarowych mogacych podlegac¢ ochronie
w panstwach cztonkowskich UE oraz ochronie opartej na rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego, istotne zasady interpretacji wymogu graficznej przedstawial-
nosci wynikajg z obowigzujacego orzecznictwa ETS (obecnie TSUE). Najistotniej-
szym judykatem ETS poruszajagcym kwesti¢ graficznej przedstawialnosci byt wyrok
w sprawie Sieckmann.*® Orzeczenie wydane w tej sprawie oparto na tradycyjnym,
a zarazem restrykcyjnym rozumieniu tego wymogu. Sprawa dotyczyta oznaczenia
zapachowego, ktore zostato przedstawione za pomoca opisu stownego — balsamicz-
nie owocowy zapach z delikatng nutg cynamonu — jak rowniez wzoru substancji che-
micznej zapachu.”® Do zgloszenia znaku dotaczona zostata takze probka zapachu
w specjalnym pojemniku.’® Znak towarowy zostal zgloszony dla réznego rodzaju
ustug nalezacych do klas 35, 41 1 42 klasyfikacji nicejskiej, w tym m.in. dziatalnosci
reklamowej, rozrywkowej, kulturalnej, medycznej oraz kosmetyczne;.

W pytaniu prejudycjalnym zadanym ETS, sad krajowy rozpatrujacy sprawe
(Bundespatentgericht) dazyt do ustalenia, czy znak towarowy moze sktada¢ si¢
z oznaczenia, ktore jako takie nie jest dostrzegalne wizualnie. Rozstrzygnigcie
sprawy przez sad krajowy zalezato bowiem od ustalenia przez ETS, czy definicje
znaku towarowego odnoszaca si¢ do spelnienia kryterium graficznej przedstawialno-
$ci mozna traktowac w taki sposob, ze znaki takie jak zapachy lub dzwigki, pomimo
tego, ze sa niewidzialne, moga by¢ posrednio przedstawione w sposob graficzny po-
przez ich zapis.?” Ponadto sad krajowy wnosit o ustalenie wymogoéw przedstawialno-

21 Por. J.K. McGrath, The new breed of trade marks: sounds, smells and tastes, ,Victoria University, Wellington Law
Review” 2001, nr 32, s. 277-320.

22 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 99; A. Ben-
der, Ph. Von Kapff, Born to be free — the Community Trade Mark in practice, ,International Review of Industrial
Property and Copyright Law” 2001, nr 6, s. 633.

23 R. Stefanicki, Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego, ,Monitor Prawniczy” 2002, nr 4, s. 169.

24 Wyrok ETS z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt, C-273/00.

25 Ester metylowy kwasu cynamonowego — C6H5-CH=CHCOOCHS3.

26 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne..., op. cit., s. 102.

27 R. Skubisz, Komentarz do wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspoélnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r.
Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt sprawa C-273/00, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr
1-2,s. 125,
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$ci graficznej, jakie powinien spetnia¢ zapach jako oznaczenie odrozniajace, tzn. czy
wystarczy: (i) uzycie samego wzoru chemicznego, (ii) przedstawienie opisu znaku,
(ii1) ztozenie prébki do depozytu lub (iv) kombinacja powyzszych sposobow.

ETS w wydanym wyroku wskazat, ze ze wzglgdu na nieograniczong liste form
przedstawieniowych wynikajacych z definicji znaku, zapach moze zosta¢ zare-
jestrowany jako znak towarowy. ETS uznal, ze znak towarowy moze sklada¢ sig¢
z oznaczen, ktorych nie mozna dostrzec wizualnie, pod warunkiem, ze moga by¢
przedstawione w postaci graficznej. Taka graficzna prezentacja znaku musi umoz-
liwia¢ jego rozpoznanie za pomocg zmystu wzroku, zwlaszcza przy uzyciu obra-
z6w, linii, symboli, aby kazdy podmiot stykajacy sie ze znakiem mogt go precyzyjne
zidentyfikowaé. Tyczy si¢ to przede wszystkim urzedu badajacego i rejestrujgcego
zgloszony znak, jak rowniez uczestnikow obrotu gospodarczego, w tym konkuren-
tow i konsumentow.?

W analizowanej sprawie ETS uznal, ze kryterium graficznej przedstawialno-
$ci nie zostato spetnione.”” Wskazal, ze graficzne przedstawienie znaku musi by¢
na tyle precyzyjne i jasne, aby bylo zrozumiale dla osob, ktore posiadajg interes
W zapoznaniu si¢ z rejestrem znakoéw, w tym konkurentow.*® Prezentacja graficzna
znaku niekonwencjonalnego musi by¢ jasna, precyzyjna, zwarta, tatwo dostepna,
zrozumiala, trwata i obiektywna. Zdaniem ETS opis zapachu, ktory de facto zostat
przedstawiony w formie graficznej, nie spelnia wymogow jasnosci, precyzyjnosci
i obiektywnosci.*! Moze by¢ bowiem odmiennie interpretowany i subiektywnie ro-
zumiany przez rdzne stykajace si¢ z nim podmioty. Probka zapachowa uznana zo-
stata za niestabilng i nietrwala, poniewaz zapach z uptywem czasu ulega zmianom
spowodowanym m.in. przez ulatnianie.’? Natomiast formuta chemiczna nie jest zro-
zumiata, bowiem nie kazdy bedzie w stanie ja odczytaé, a takze nie dotyczy zapa-
chu, lecz substancji, ktora ten zapach wytwarza.** Wskazanie wzoru chemicznego
jako graficznej reprezentacji zapachu nie umozliwia zidentyfikowania zapachu, co
spowodowane jest roznymi czynnikami, takimi jak skoncentrowanie, ilo$¢, tempera-
tura substancji bedacej no$nikiem zapachu, ktore wplywajg na sposdb zmystowego

28 D. Kitchin, D. Llewelyn, C. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Names, London 2011, s. 21; K. Levin, Olfactory and Sound Marks in the European Union, ,World Intel-
lectual Property Report” April 2003, s. 2.

29 A. Hotda-Wydrzynska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego w $wietle ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, ,Problemy Prawa Prywatnego Migedzynarodowego”, tom 9, red.
M. Pazdan, Prace Naukowe Uniwersytetu Slgskiego nr 2914, Katowice 2011, s. 117.

30 A. Majumdar, S. Sadhu, S. Majumdar, The requirement of graphical representability for non-conventional trade-
marks, ,Journal of Intellectual Property Rights” vol. 11, September 2006, s. 315.

31 E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, Tom 14 B, Prawo Wtasno$ci Przemystowej,
Warszawa 2012, s. 472.

32 Por. J.E. Hawes, Fragrances as trademarks, ,The Trademark Reporter”, March-April 1989, vol. 79, s. 148-149.

33 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne..., op. cit., s. 103; J. M. Dolifski, Smak oraz jego receptura
jako przedmiot praw wiasnosci intelektualnej, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloriskiego, Prace z Prawa
Wiasnosci Intelektualnej”, 2012, z. 116, s. 65; E.M. Reimer, A semiotic analysis: developing a new standard for
scent marks, ,Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law” 2011-2012, vol. 14, s. 708.
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odbierania zapachu.’* ETS stangt na stanowisku, ze w odniesieniu do znakow za-
pachowych wymodg graficznej przedstawialnosci nie begdzie spetniony w zadnym
z badanych przypadkow. Ani opis stowny, wzor chemiczny, probka zapachowa, ani
kombinacja powyzszych zdaniem ETS nie bedzie wystarczajaca.*

ETS potwierdzil i zaakcentowal istot¢ wymogu graficznej przedstawialno-
sci jako przestanki zdolnosSci rejestracyjnej znaku towarowego. Uznal, ze wymog
ten jest konieczny do: (i) ustalenia jednoznacznego zakresu przyznawanej ochrony,
przystugujacej uprawnionemu do znaku, (ii) weryfikacji zakresu takiej ochrony
przez konkurentéw i konsumentéw poprzez mozliwos¢ analizy publicznie dostep-
nego rejestru znakow, (iii) dokonywania niezbednych badan i publikacji przez urzad
zajmujacy sie¢ rejestracjg znakow. Kazdy podmiot, tj. uprawniony do znaku, konku-
renci, konsumenci, jak réwniez urzad dokonujacy rejestracji, powinien mie¢ mozli-
WwoS¢ jasnego 1 precyzyjnego okreslenia zakresu ochrony znaku towarowego.

Wyrok ETS w sprawie Sieckmann stanowi doprecyzowanie wymogu graficznej
przedstawialnosci. Prezentacja graficzna znaku towarowego (konwencjonalnego lub
niekonwencjonalnego) musi by¢ bowiem jasna, precyzyjna, zwarta, tatwo dostepna,
zrozumiala, trwala i obiektywna. Spetienie wszystkich tych kryteriow, na etapie
rozpatrywania przez urzad patentowy dokonujacy rejestracji zgloszenia np. nie-
konwencjonalnego niewidzialnego znaku towarowego, moze powodowac nie lada
trudnosci. Niewatpliwie wyrok ten potwierdza, ze przestanka graficznej przedsta-
wialno$ci moze stanowi¢ barier¢ w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy
zapachowy.

5. Planowane zmiany w prawie unijnym

W dniu 27 marca 2013 r. Komisja Europejska przedstawita pakiet inicja-
tyw zmierzajacych do tego, by rejestracja wspolnotowych znakoéw towarowych
w OHIM, jak réwniez znakow krajowych w poszczegolnych panstwach Unii Euro-
pejskiej byla mniej kosztowna, szybsza oraz bardziej przewidywalna. Proponowana
reforma ma przyczyni¢ si¢ do zwigkszenia popularnosci rejestracji oznaczen odréz-
niajacych jako znakow towarowych oraz pozwoli¢ skuteczniej korzysta¢ z ochrony
znakéw w obliczu procederu oznaczania towaroéw podrabianymi znakami towaro-
wymi wprowadzanymi do obrotu na terytorium UE.*

Proponowany pakiet objal trzy inicjatywy: (i) zmiang Dyrektywy 2008/95/
WE majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-

34 K. Szczepanowska-Koztowska, Znaki towarowe..., op. cit., s. 6; V.K. Ahuja, Non-traditional trade marks: new di-
mension of trade marks law, “European Intellectual Property Review” 2010, nr 11, s. 576.

35 R. Burrell, M. Handler, Making Sense of Trade Mark Law, ,Intellectual Property Quarterly” 2003, nr 4, s. 392-394;
S. Karapapa, Registering scents as Community trade marks, , The Trademark Reporter” 2010, vol. 100, s. 1337.

36 M. Ziotkowski, Latwiejsza i tansza rejestracja, ,Rzeczpospolita”, 8 maja 2013 r.; C.S. Petersen, T. Riis, J. Scho-
vsbo, Intellectual property enforcement at the EU border: the challenge of private imports, “Journal of Intellectual
Property Law & Practice” 2012, vol. 7, nr 10, s. 747-762.
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cych si¢ do znakoéw towarowych, (ii) zmian¢ Rozporzadzenia 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego oraz (iil) zmian¢ rozporzadzenia w sprawie
optat na rzecz OHIM. Przeksztalcenie Dyrektywy 2008/95/WE i Rozporzadzenia
207/2009 zostato zaproponowane w formie wnioskow ustawodawczych, ktére mu-
szg zostaé przyjete przez Parlament Europejski i Rade w procedurze wspoétdecyzji.’’
Jedng z proponowanych zmian jest redefinicja wymogu graficznej przedstawial-
no$ci znaku towarowego. Spelnienie tego kryterium nie budzi watpliwosci, jezeli
zglaszany jest konwencjonalny znak towarowy sktadajacy si¢ z liter, cyft, czy innej
formy postrzegalnej zmystem wzroku. Jednakze zglaszajacy znak w formie nietra-
dycyjnej (np. znak dzwigkowy czy zapachowy), ktora nie podlega percepcji wizu-
alnej, moze spotka¢ si¢ z zarzutem braku spelnienia przedmiotowego kryterium.
W zwiazku z powyzszym, podjeta zostata proba redefinicji tego kryterium. Propo-
nowana zmiana nie ma na celu rozszerzenia zakresu ochrony znakow towarowych,
lecz jego doprecyzowanie, bardziej Sciste ujecie, przy jednoczesnym zapewnieniu
elastycznosci definicji znaku towarowego.*® Idea, jaka przyswieca tej propozycji
legislacyjnej, jest dopuszczenie mozliwosci rejestracji znakéw niekonwencjonal-
nych, ktorych jest coraz wigcej ze wzgledu na postepujacy rozwdj technologiczny.
Zmiana ta ma dotyczy¢ zgloszen wspdlnotowych, jak rowniez krajowych znakow
towarowych. Planuje si¢ wprowadzenie definicji odpowiadajacej zasadom, przyje-
tym w wyroku ETS w sprawie Sieckmann. Wymog graficznej przedstawialnosci ma
zosta¢ zastgpiony — co ma szczeg6lne znaczenie w przypadku znakow niewidzial-
nych — prezentacjg znaku, ktora bedzie jasna, precyzyjna, zwarta, tatwo dostepna,
zrozumiata, trwata i obiektywna. Takie doprecyzowanie kryterium przedstawialno-
$ci znaku, pomimo chgci jego liberalizacji, moze jednakze w praktyce doprowadzi¢
do dalszego blokowania rejestracji znakow niekonwencjonalnych niewidzialnych.

6. Wnioski koncowe

Podstawowym kryterium rozstrzygajagcym o tym, czy okreslony rodzaj ozna-
czenia moze by¢ znakiem towarowym podlegajacym ochronie, jest mozliwos¢
przedstawienia tego oznaczenia w sposob graficzny.” Rola, jaka w swym zatoze-
niu ma do spelienia warunek graficznej przedstawialnosci oznaczenia, polega
na tym, aby z przedstawienia oznaczenia zawartego w dokumentacji zgtoszenio-

37 Komisja Europejska, Wniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja
przeksztatcona), dokument nr 2013/0089 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostgpu: ...); Komisja Europej-
ska, Whniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, dokument nr
2013/0088 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostgpu: 02.03.2015r.).

38 K. Czub, Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2013, nr 11, s. 21.

39 J. Siefczyto-Chlabicz, Prawo..., op. cit., s. 337-338.
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wej wynikal w sposob jednoznaczny zakres zgdanej ochrony.*® Kryterium graficzne;j
przedstawialnosci determinuje, jakie oznaczenia sg chronione na podstawie prawa
ochronnego i zmonopolizowane na rzecz pojedynczych przedsigbiorcow, a jakie po-
zostajag w wolnym dostepie dla wszystkich podmiotow prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg.”!

Przestanka graficznej przedstawialnosci wydaje si¢ pozornie jednoznaczna
w swej tre$ci 1 dostatecznie precyzyjna. Jednakze jej analiza w kontekScie po-
szczegolnych form przedstawieniowych znaku towarowego wywoluje w prak-
tyce powazne watpliwosci, co znajduje odzwierciedlenie takze w pi§miennictwie
przedstawiajgcym zaréwno poglady konserwatywne, jak i liberalne w zakresie in-
terpretacji tej przestanki. Postuluje si¢ zastgpienie jej obowigzkiem zlozenia wraz
z wnioskiem o rejestracj¢ znaku towarowego jednoznacznego i niebudzacego
watpliwosci odzwierciedlenia znaku, co umozliwitoby otwarcie prawa znakow
towarowych na potrzeby rozwoju nowoczesnych strategii reklamowych, przy wy-
korzystaniu najnowszej mysli technologicznej.*> Obecnie bowiem przestanka gra-
ficznej przedstawialno$ci, niezaleznie od prob jej rozszerzajacej wyktadni, stanowi
istotng przeszkode dla rejestracji nietypowych form znakéw towarowych.*

Planowane zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci jest de facto jego
doprecyzowaniem. Kryterium to bowiem nie zniknie, lecz zostanie zastgpione
bardziej szczegdtowymi wytycznymi wynikajacymi z wyroku ETS w sprawie
Sieckmann. Przedstawienie znaku nie bedzie juz ,,graficzne”, ale bedzie musiato by¢
jasne, precyzyjne, autonomiczne, tatwo dostgpne, trwale i obiektywne. Ochronie
podlegac beda mogly, tak jak dotychczas, znaki percypowane réznymi zmystami, nie
tylko zmystem wzroku. Wyrok ETS w sprawie Sieckmann, z ktérego zaczerpnigto
wytyczne w zakresie dookreslenia wymogu przedstawialno$ci znaku towarowego,
moze by¢ uznany za wewngtrznie niespojny. Z jednej strony wprawdzie potwier-
dzony zostat otwarty katalog form przedstawieniowych znakoéw towarowych, w tym
mozliwos$¢ rejestrowania oznaczen niewidzialnych. Z drugiej za$ strony, wprowa-
dzono bardzo restrykcyjne przestanki przedstawialno$ci znaku, ograniczajgc tym
samym znaczgco mozliwos$¢ rejestracji znakow nietypowych,* co sprawia, ze kata-
log form przedstawieniowych znakow towarowych, de facto jest katalogiem jedynie
na pozoér otwartym.

40 E. Wojcieszko-Gtuszko, Znaki towarowe a ostatnia nowelizacja ustawy — Prawo wtasnos$ci przemystowej, ,Radca
Prawny” 2005, nr 2, s. 38-39.

41 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzglgdne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 102.

42 Por. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law, Munich, s. 68, www.ec.europa.eu (data dostgpu: 10.03.2015r.).

43 P. Funka, Zdolno$¢ odrézniajgca znaku towarowego w aspekcie prawnoporéwnawczym, ,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagielloriskiego, Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 2006, nr 95, s. 26.

44 A. Holda-Wydrzynska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego..., op. cit., s. 126.
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GRAPHICAL REPRESENTATION REQUIREMENT AS A CONDITION
OF TRADEMARK PROTECTION IN EU LAW — CURRENT
CONCEPTS AND PLANNED CHANGES

This article aims to analyze the graphical representation requirement as
a condition of trademark protection in the EU law with a review of current
regulations and tendencies in case law. The graphical representation requirement was
included in the trademark law regulations in accordance with a need for publication
of the decision pertaining to trademark registration. The graphical representation
requirement is seemingly unequivocal and precise. However, an in depth analysis
of the various trademark representations shows some serious doubts. This article
also refers to the current interpretation of the graphical representation requirement
as well as includes proposed changes in the EU law in this respect. Despite the non-
exhaustive list of protectable trademark representations in the EU Member States, as
well as in the Community trademark regime, there are concerns in interpretation of
the graphical representation requirement.

Stowa kluczowe: znak towarowy, graficzna przedstawialno$¢, prawo unijne,
znaki towarowe niekonwencjonalne.

Keywords: trademark, graphical representation, European Union law, unco-
nventional trademarks.
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