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Zdolnos¢ rejestrowa zapachowych znakéw towarowych przed i po wprowadzeniu
dyrektywy 2015/2436. Zmiana w praktyce czy jedynie w teorii?

ABSTRAKT

Zapachy sa niezwyklym sposobem komunikacji, ktéry pozwala nie tylko na powstawanie w umystach
odbiorcow okreslonych skojarzen, lecz takze na wywotywanie pewnych emocji. Z tego powodu sg one wykorzy-
stywane w strategiach marketingowych, a niekiedy staja si¢ znakami towarowymi. Niestety, do czasu przyjecia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakdéw towarowych oznaczenia te byly w zasadzie
wylaczone z rejestracji. Powodem tego byt brak mozliwosci spetnienia wymogu graficznej przedstawialnosci,
rozumianego przez pryzmat kryteriow wypracowanych w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Euro-
pejskiej. Jednakze na mocy wspomnianej dyrektywy wymog ten zostat zniesiony i zastgpiony wymogiem tzw.
zdolnosci przedstawieniowej oznaczenia. Celem niniejszego artykutu jest zaprezentowanie znakoéw zapacho-
wych z perspektywy zardéwno marketingowej, jak i dopuszczalno$ci ich rejestracji, a takze dokonanie analizy
praktyki rejestrowania tych oznaczen w okresie przed i po przyjeciu dyrektywy 2015/2436.

Stowa kluczowe: zapachowy znak towarowy; zdolno$¢ rejestrowa; graficzna przedstawialno$é; dyrek-
tywa 2015/2436

WPROWADZENIE

W dzisiejszych czasach znaki towarowe stanowig narzedzie marketingowe wykorzy-
stywane przez przedsigbiorcow w dobie nieskrgpowanej konkurencji. Majg one stuzy¢ przede
wszystkim maksymalizacji zyskow i budowie pozycji przedsigbiorstw na rynku. Dlatego rok-
rocznie w obrocie zwigksza si¢ liczba zarejestrowanych znakow towarowych. Dzieki poste-
powi technologicznemu poszerza si¢ takze katalog form przedstawieniowych, ktore sa nietra-
dycyjne i coraz bardziej odbiegaja od dotychczasowych standardow. Jest to wyzwanie dla
urzedow patentowych, w tym Urzgdu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (Euro-
pean Union Intellectual Property Office, EUIPO), ale rowniez dla sgdow odno$nie do oceny,
czy oznaczenia takie zastuguja na ochrong¢ prawng.

Wsréd takich oznaczeh mozna wyrdzni¢ znaki zapachowe, ktore obok znakow sma-
kowych, dzwickowych 1 dotykowych zaliczane sg do tzw. niewidzialnych znakéw niekon-
wencjonalnych®. Pomimo tego, ze znaki zapachowe nie zostaty formalnie wylaczone od reje-
stracji, to w praktyce ich zdolnos$¢ rejestrowa budzita wiele watpliwosci. Powodem tego byta
konieczno$¢ spetnienia normatywnego wymogu graficznej przedstawialno$ci oznaczenia,
ktérego sposob rozumienia zostat utrwalony przez praktyke orzecznicza wypracowang przez
Trybunatl Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE). Zmiany w kwestii przedstawienia zna-
ku towarowego wprowadzita dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436

! E. Wojcieszko-Gtuszko, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B: Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Sku-
bisz, Warszawa 2017, s. 487.
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z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich od-
noszacych si¢ do znakow towarowych?, na mocy ktorej wymog graficznej przedstawialnosci
zostal zastgpiony wymogiem przedstawienia znaku w rejestrze w sposob pozwalajacy wia-
Sciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu ochrony
udzielonej wiascicielowi tego znaku towarowego (art. 3 lit. b).

Celem niniejszego artykutu jest zaprezentowanie zapachow jako srodka komunikacji
marketingowej i jako znaku towarowego. Opisano takze dotychczasowsg praktyke rejestrowa-
nia znakow zapachowych oraz przyczyny i konsekwencje zmian, jakie dokonaty si¢ na mocy
dyrektywy 2015/2436 w definicji znaku towarowego w odniesieniu do przestanki graficznej
przedstawialnosci. Na tej podstawie mozliwe byto dokonanie oceny przyjetych rozwigzan.

OZNACZENIA ZAPACHOWE W SYSTEMIE ZNAKOW TOWAROWYCH — WPLYW
TRENDOW MARKETINGOWYCH

Obecnie normatywna definicja znaku towarowego znajduje si¢ w art. 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej® i art. 3 dyrektywy 2015/2436. Przepisy te zawieraja definicje
o jednakowej tresci. Wynika z nich, ze znak towarowy moze sktadaé si¢ z jakichkolwiek
oznaczen, w szczegdlnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami, lub rysunkéw, liter, cyfr, kolo-
row, ksztaltu towardow lub ich opakowan lub dzwigkow, pod warunkiem ze oznaczenie to legi-
tymuje si¢ zdolno$cig odrézniajacg i mozna je przedstawi¢ w rejestrze w sposob doktadny
i jednoznaczny (tzw. zdolno$¢ przedstawieniowa). W zwigzku z konieczno$cig implementacji
przepisow dyrektywy 2015/2436 przez panstwa cztonkowskie krajowe regulacje dotyczace
legalnej definicji znaku towarowego zostaty ujednolicone.

Jedng z podstaw ksztattowania si¢ podziatow znakow towarowych jest wiasnie po-
wyzsza opisowo-funkcjonalna definicja znaku towarowego, opierajaca si¢ na przestankach
zdolnosci odrdzniajacej 1 zdolno$ci przedstawieniowej wraz z otwartym katalogiem form
przedstawieniowych. Na tym podtozu (zwlaszcza opisowym elemencie definicji) oraz
w oparciu o praktyke rejestrowania znakow towarowych, a takze 0 dorobek doktryny i ju-
dykatury w tej materii wypracowano najpopularniejszy podziat oznaczen. Gtéwnym kryte-
rium wspomnianego rozroznienia jest sposob percepcji oznaczenia za pomocg zmystow.
Z tego punktu widzenia znaki towarowe dzielone s3 na oznaczenia konwencjonalne (trady-
Cyjne) oraz oznaczenia nickonwencjonalne (nietradycyjne), na ktore sktadaja dodatkowo
dwa podzbiory”.

W grupie oznaczefn konwencjonalnych wyodrebnia si¢ znaki stowne 1 znaki graficzne.
Wskazane rodzaje oznaczen to najstarsze i najbardziej podstawowe formy przedstawieniowe,
w jakich moga wystepowa¢ w obrocie znaki towarowe. Okreslenie interesujacej nazwy pro-
duktu i przedsigbiorstwa, stworzenie przykuwajacego uwage logotypu badz chwytliwego slo-
ganu lub finalnie znaku towarowego to nadal kluczowe dzialania w ramach strategii marke-

2 Dz.Urz. UE L 336/1, dalej: dyrektywa 2015/2436.

¥ Dz.Urz. UE L 154/1, dalej: rozporzadzenie 2017/1001.

* Por. M. Ziotkowski, Rodzaje znakéw towarowych ze wzgledu na ich percepcje zmystami oraz przedstawialnosé
W rejestrze, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54; N. Mischra, Registration of Non-Traditional
Trademarks, “Journal of Intellectual Property Rights” 2008, vol. 13, s. 43.
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tingowych®. Zgodnie ze statystykami EUIPO, powstatymi w oparciu o badania przeprowa-
dzone w latach 2017-2019, stowne i graficzne znaki towarowe sg w dalszym ciggu najlicz-
niejsza grupa oznaczen zglaszanych do rejestracii’.

Jednakze w obliczu ciagle rozrastajacej si¢ konkurencji oraz pojawiania si¢ na rynku
coraz wickszej liczby przedsiebiorstw, ich produktéw 1 ustug nieodzowne stato si¢ szukanie
nowych zrédet 1 metod konkurowania, czyli nowych sposobéw komunikacji z konsumen-
tem. Tradycyjne metody i schematy postepowania przestaly by¢ wystarczajgce wobec zmie-
niajacej si¢ rzeczywistosci. Rozpoczeto wige poszukiwania nowych narzedzi, ktore mozna
byloby wykorzysta¢ w marketingu. Niejednokrotnie podnoszono, ze ogromng rol¢ w po-
dejmowaniu decyzji 0 zakupie towaru odgrywa podswiadomos¢. Z racji tego zasadne i ce-
lowe okazatly si¢ badania prowadzone nad ludzkim moézgiem. Organ ten nazywany jest bo-
wiem centralnym osrodkiem analizy i interpretacji docierajacych do nas bodzcow’. Jak ma-
wial wybitny amerykanski neurofizjolog Paul Bach-y-Rita: ,,Nie widzimy oczami, widzimy
m(')zgiem”s. Wszystko to stato si¢ podwaling do tworzenia nowych gatezi 1 dzialdéw marke-
tingu. Zaczat si¢ rozwijac tzw. neuromarketingg. Przedsiebiorcy i naukowcy zwracali uwage
takze na potrzebe¢ uwzgledniania wszystkich pieciu zmystéw w procesie poznawczym kon-
sumenta, co legto u podstaw koncepcji tzw. marketingu sensorycznego®®. Dzicki temu na
znaczeniu zaczeta zyskiwaé druga grupa znakow towarowych, czyli oznaczenia nietrady-
cyjne. Sa to znaki zorientowane réwniez na inne niz wzrok i stuch zmysty, ktore moga sta¢
si¢ narzgdziem wcielajacym w zycie rozwigzania proponowane w ramach marketingu sen-
sorycznego. Oznaczenia nietradycyjne dzieli si¢ na dwa podzbiory: znaki widzialne i znaki
niewidzialne.

Grupa niekonwencjonalnych znakow widzialnych swym zakresem obejmuje takie
oznaczenia, jak np. znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, kolor (kolory), znaki multimedialne
czy znaki holograficzne. Ich zdolnos$¢ rejestracyjna nie budzi aktualnie watpliwosci w prakty-
ce. O wiele bardziej dyskusyjne jest rejestrowanie nickonwencjonalnych znakow niewidzial-
nych, ktére nie angazuja zmystu wzroku w proces poznawczy™ . W literaturze wskazuje sie,

> V. Terpstra, International Marketing, Chicago 1987, s. 250—260.

® Zob. EUIPO, Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2021-03 Evolution,
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-
trade-marks_en.pdf [dostep: 14.01.2021].

" M. Lindstrom, Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong, London 2009, s. 2 i n.;
S. Kumar, Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality, “Journals of Intellectual Property Rights” 2016,
vol. 21(3), s. 524-526.

8 Podaje za: K. Wrona, Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych
oraz w przekazach reklamowych, ,,Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, vol. 11(1), s. 5.

® Neuromarketing to osobny dzial marketingu i neuroekonomii, bazujacy na szeregu nauk (ekonomii, neurobio-
logii, socjologii, psychologii i medycynie), ktorego zadaniem jest takie wykorzystanie §rodkéw technologicz-
nych, aby okresli¢ pod§wiadoma reakcje konsumenta na produkty i ich nazwy w celu planowania skutecznych
strategii marketingowych. Zob. C. Morin, Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior, “Society”
2011, vol. 48, s. 131-132. Zob. takze: M. Lindstrom, op. cit., s. 3.

10 Zob. B. Hultén, Sensory marketing: The multi-sensory brand-experience concept, “European Business Re-
view” 2011, vol. 23(3), s. 256-273.

! Nie oznacza to jednak braku watpliwo$ci natury zaréwno teoretycznej, jak i praktycznej odnosnie do zdol-
nosci rejestracyjnej niektérych oznaczen widzialnych w charakterze znakéw towarowych, w szczegdlno$ci
koloréw. Zob. wyrok TSUE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-
-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244; D. Wetoszka, Mozliwos¢ rejestracji koloru jako znaku towarowego na
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ze do tej grupy zaliczane sg znaki: dzwigkowe, smakowe, dotykowe oraz — bedace szczegol-
nym przedmiotem rozwazan prowadzonych w niniejszym artykule — zapachowe'?. Przez dtu-
gie lata gldwnym problemem na drodze do dopuszczenia ich do rejestracji byla konieczno$é
spelnienia normatywnych wymogow wskazanych w definicji znaku towarowego, gtownie
przestanki graficznej przedstawialnosci znaku.

PRAKTYKA REJESTRACYJNA OZNACZEN ZAPACHOWYCH
W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Przeslanki uzyskania ochrony prawnej na znak towarowy —
2. graficzna przedstawialnosé

Poruszajac tematyke rejestrowalno$ci znakoéw towarowych w Unii Europejskiej, nale-
zy przypomnie¢ podstawowe przestanki, ktore decyduja o mozliwosci skutecznego zgtoszenia
znaku towarowego. Mozna nazwac je rowniez przestankami pozytywnymi, czyli takimi, ktore
muszg wystapic, by dany znak towarowy mogt uzyska¢ ochrong prawng. Do czasu przyjecia
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015 r."® odnoszacego si¢ do unijnych znakéw towarowych oraz dyrektywy 2015/2436 prze-
stankami tymi byly: zdolno$¢ odrozniajaca oraz graficzna przedstawialno§¢ oznaczenia.
Zdolno$¢ odrozniajagca to przestanka nie tylko determinujgca mozliwosé udzielenia ochrony
prawnej na oznaczenie, lecz takze warunkujaca jego istnienie. Znak towarowy powstaje bo-
wiem z chwilg wytworzenia si¢ U odbiorcy asocjacji migdzy oznaczeniem a towarem,
a W konsekwencji przedsigbiorstwem, z ktorego pochodzi. Dlatego wymog ten pozostal nie-
zmieniony. Nalezy tez zauwazyc¢, ze posiadanie przez oznaczenia zapachowe zdolnosci od-
rozniajacej nie bylo w zasadzie kwestionowane. Gtowne zmiany w definicji znaku towarowe-
go dotyczyty drugiej z przestanek, czyli graficznej przedstawialnosci.

Wymog graficznej przedstawialnosci oznaczenia to jego zdolno$¢ do bycia przedsta-
wionym w formie graficznej, co miato umozliwi¢ jednoznaczne i klarowne ustalenie przed-
miotu udzielanej ochrony. Wymoég ten zostal przewidziany przez ustawodawce unijnego juz
w art. 4 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnoto-
wego znaku towarowego™ oraz w art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnosza-
cych si¢ do znakow towarowych (89/104/EWG)15. Jednakze regulacje unijne w tym zakresie
nie zawieraty definicji legalnej tego pojecia, co spowodowato przerzucenie ci¢zaru dookre-

przyktadzie spraw Tiffany’s, Louboutin oraz Milka, [W:] Prawo wlasnosci intelektualnej, red. D. Wetoszka,
Warszawa 2020; R. Pepin, L’affaire des chaussures Louboutin : est-il possible d’enregistrer une couleur
comme marque de commerce?, “Les Cahiers de propriété intellectuelle” 2013, vol. 25(2).

12 E. Wojcieszko-Ghuszko, op. Cit., s. 487.

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowe-
go oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz Urzgdu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewng¢trznego (Dz.Urz. UE L 341/21), dalej: rozporzadzenie 2015/2424.

“ Dz.Urz. L 011/1, 14.01.1994.

' Dz.Urz. WE L 40/1, 11.02.1989.
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Slenia go przez praktyke krajowych urzedow patentowych, praktyke EUIPO (do 2016 r. —
Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego; Office for Harmonization in the Inter-
nal Market, OHIM) oraz judykature i doktryne.

Konieczno$¢ spetnienia wtasnie tego wymogu stanowita zasadnicze wyzwanie dla za-
interesowanych rejestracjg nieckonwencjonalnych znakéw zapachowych przedsigbiorcow i ich
pelnomocnikow. Watpliwosci narastaly, a na plan pierwszy wysuneto si¢ pytanie: Czy mozna
(i ewentualnie jak) graficznie przedstawi¢ zapach?

3. Znaki zapachowe i ich zdolno$¢ rejestrowa w Swietle
4. wymogu graficznej przedstawialnosci

Znaki zapachowe odbierane sg poprzez zmyst wechu. Jest on u cztowieka niezwykle
uwraZliwionyle. Wskazuje si¢, ze cztowiek jest w stanie zidentyfikowa¢ ponad 10 tys. zapa-
chow'’. Ludzki organizm reaguje na bodzce zapachowe nawet bez udziatu $wiadomosci®®,
Zapachy otaczajg nas na kazdym kroku, a informacje o nich sg gromadzone i kodowane
W mozgu, co pozwala na tworzenie si¢ — niezwykle trwatej — tzw. pamieci wechowe;j ¥z tego
powodu zapachy czgsto staja si¢ cechami charakterystycznymi danego produktu badz miejsca.
Stad tez wech bywa nazywany zmystem skojarzeniowym?’. Zapadajac w pamigé, zapach mo-
ze kreowac wyobrazenia i skojarzenia zwigzane nie tylko z nim samym, lecz takze z okolicz-
nosciami towarzyszacymi temu doznaniu. Trzeba jednak pamigtac, ze postrzeganie zapachu
nie jest w kazdym przypadku jednakowe. Moze si¢ ono r6zni¢ np. w zalezno$ci od plci czy
wieku?'.

Wszystkie wskazane cechy odnoszace si¢ do wechu 1 zapachdw przemawiajg za wyko-
rzystaniem tego zmyshu w strategii marketingowej przedsigbiorstwa. Zapach moze stanowi¢
nosnik okreslonego komunikatu, czgsto o charakterze perswazyjnym, ktéry ma sprzyjac¢ pod-
jeciu decyzji o odwiedzeniu danego sklepu czy lokalu, a finalnie o nabyciu danego produktu
albo skorzystaniu z ustugi. Nie ma on wytacznie informacyjnego charakteru, ale za jego po-
mocg dociera do odbiorcow takze przekaz emocjonalnyzz. Tytulem przyktadu zapach swiezo
upieczonego chleba moze kojarzy¢ si¢ nam z domem rodzinnym, $wigtecznym spotkaniem
itp. Gdy za$ poczujemy taki zapach w sklepie badZ w piekarni, przywolane zostang zwiazane
z nim mile wspomnienia. Zdarza si¢ roéwniez, ze zapachy celowo bywaja wykorzystywane,
aby wzbudzi¢ w konsumentach okreslone odczucia, np. pragnienie czy gtdd, a poprzez to
zwiekszac zyski przedsi@biorstwa%. Z tego wzgledu przedsigbiorcy zaczeli wykazywac zain-
teresowanie wykorzystywaniem zapachow jako srodka identyfikacji i indywidualizacji towa-

® A. Smith, Cialo, przet. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1983, s. 440, za: E. Czerniakowska, Czy psychologia po-
winna mie¢ wech w nosie?, ,,Chowanna” 2012 (tom specjalny), s. 90.

" E. Potargowicz, Wech — niedoceniany zmyst czlowieka, ,,Postepy Higieny i Medycyny Do$wiadczalnej” 2008,
nr 62, s. 88.

8 M. Grzybowska-Brzezinska, A. Rudzewicz, Wphw marketingu sensorycznego na decyzje konsumentéw (zna-
czenie zmystéw), ,,Handel Wewnetrzny” 2013, vol. 6(347), s. 69.

9'S. Kuczamer-Klopotowska, Sensoryczne oddzialywanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji
marketingowej, ,,Zarzadzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12(2), s. 123.

% Ibidem.

2L Ibidem.

22 E. Potargowicz, op. Cit., s. 90.

2. Stasiak, Czar aromamarketingu, ,,Marketing w Praktyce” 2005, nr 3, s. 6-9.
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réw. Przyktadowo wchodzac do takich sklepow jak Kazar, Massimo Dutti czy Mohito, mozna
wyczué specyficzny zapach. Wigkszos¢ konsumentéw, ktoérzy odwiedzili wskazane sklepy,
moglaby z zamknigtymi oczami, kierujac si¢ samym unoszacym si¢ w powietrzu zapachem,
udzieli¢ bez wahania odpowiedzi, w jakim sklepie si¢ znajduje. Umiej¢tne postugiwanie si¢
zapachem staje si¢ coraz bardziej popularnym $rodkiem w strategii marketingowej, wykorzy-
stywanym w celu przyciagnigcia klientow do danego produktu badz ustugi. Rozwija si¢ aro-
mamarketing, bedacy odnogg marketingu sensorycznego oraz swoistg sztukg uzywania zapa-
chu w kampanii marketingowej, ktora ma wspomaga¢ wspolczesne strategie marketingowe?.
Przedsigbiorcy zaczynaja wigc szuka¢ sposobow uzyskania ochrony prawnej dla swoich in-
nowacyjnych rozwigzan.

Zainteresowanie rejestracja zapachowych znakéw towarowych nabrato na sile
W szczeg6lnosci w latach 90. XX w. W 1990 r. Izba Odwotawcza ds. Znakoéw Towarowych
Urzgdu Patentow i Znakéw Towarowych Stanow Zjednoczonych (Trademark Trial and
Appeal Board, TTAB) jednoznacznie wypowiedziata si¢ o dopuszczalno$ci wystgpowania
w obrocie zapachu w roli znaku towarowego®. Sprawa dotyczyla znaku opisanego jako ,.a
high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria Blossoms” (,,intensywny, §wiezy,
kwiatowy zapach przypominajacy kwiaty plumerii”) zgtoszonego dla nici i przedzy przez
Celi¢ Clarke prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Clarke’s OSEWEZ.

Zacheceni takim stanowiskiem TTAB przedsigbiorcy europejscy zaczeli ubiegad sig¢
0 ochrong dla whasnych znakéw zapachowych w krajach cztonkowskich UE oraz — w ramach
procedury unijnej — na terenie catej UE. Przyktadowo w 1996 r. w Wielkiej Brytanii zareje-
strowany zostal zapach r6z (nr UK-00002001416) zgtoszony dla opon, a takze znak opisany
jako silny zapach gorzkiego piwa (nr UK00002000234) zgtoszony dla rzutek. W tym samym
roku do OHIM (EUIPO) przedsigbiorstwo Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marke-
ting zgtosito zapach §wiezo Scigtej trawy dla piteczek tenisowychze. Poczatkowo zgloszenie
spotkato si¢ decyzja odmowng ze wzgledu na brak jego graficznego przedstawienia. Jednakze
w rzeczonej sprawie Izba Odwolawcza OHIM uznata, Zze graficzne przedstawienie znaku za-
pachowego w postaci krotkiego opisu w jezyku angielskim: ,,the smell of fresh cut grass”
(»zapach swiezo $cigtej trawy”) jest wystarczajace dla rejestracji takiego znaku. Urzad uznat,
ze opis tego zapachu jest rozpoznawalny i odréznialny na podstawie doswiadczenia odbior-
cy?’. Bylo to zdecydowanie liberalne podejscie OHIM do rejestrowalnosci znakow zapacho-
wych. Decyzja ta miala jednak charakter incydentalny, gdyz poglad w tej materii miat ulec
niebawem diametralnej zmianie. Rzecznik generalny R.-J. Colomer okreslit ja mianem ,,perty

na pustyni, ktdra si¢ wiecej nie powt()rzy”28.

' B. Tarczydlo, Scents and Elements of Aroma Marketing in Building of an Appropriate Brand Image, [w:]
Knowledge — Economy — Society. Managing Organizations Concepts and Their Applications, eds. A. Jaki,
B. Mikuta, Cracow 2014, s. 98.

% Zob. F.M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks, “Intellectual Property
Law Review” 1998, vol. 2(105).

% Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in case R 156/1998-2,
www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf [dostep: 21.01.2020].

2T A, Kumar, op. cit., s. 133.

% Opinia rzecznika generalnego R.-J. Colomera przedstawiona dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie C-273/00, Ralf
Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2001:594, pkt 32.
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Wszelkie nadzieje zwigzane z rejestracja znakow zapachowych w tamtejszym stanie
techniki zostaty przekreslone wraz wydaniem przez TSUE wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt®. Wyrok ten to ko-
ronne orzeczenie sgdowe w kwestii rejestrowania znakéw zapachowych i zarazem w materii
graficznej przedstawialno$ci oznaczen, ktére niezwykle czgsto bywa przywolywane w litera-
turze. Przede wszystkim orzeczenie to stato si¢ punktem odniesienia dla oceny, czy oznacze-
nie spelnia wymog graficznej przedstawialnos$ci. Stanowilo tez istotny krok ku rozpoczeciu
dyskusji nad samg zasadnos$cig istnienia wymogu graficznej przedstawialnosci. Sprawa doty-
czyla skargi wniesionej przez Ralfa Sieckmanna na odmowge rejestracji zapachowego znaku
towarowego przez niemiecki urzad patentowy. Skarzacy przedstawit znak towarowy w posta-
ci nastepujacego wzoru chemicznego:

Ce Hs —CH = CHCOOCHj3

wraz z probkami tego zapachu. Zapach zostat takze stownie opisany jako ,,balsamically fruity
with a slight hint of cinnamon” (,,balsamicznie owocowy z delikatng wonig cynamonu”).
W efekcie orzeczenie to dotkneto szerszego problemu spetnienia przez oznaczenia niekon-
wencjonalne wymogu graficznej przedstawialno$ci, gdyz to wilasnie ta kategoria oznaczen
wywotywata w praktyce i w teorii najwigcej watpliwosci.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE w omawianej sprawie przyjeto, ze oznaczenie czyni za-
do$¢ wymogowi graficznego przedstawienia, jesli przedstawienie to posiada takie cechy, jak:
jasnos¢, precyzyjnos$¢, kompletnosé, tatwa dostepnos¢, zrozumiatosé, trwatos$¢, obiektywnose
prezentacji graficznej. Kryteria te przyjety si¢ jako powszechnie stosowana podstawa oceny
przestanki graficznej przedstawialnosci znaku towarowego. W doktrynie opisane kryteria na-
zwano tzw. siedmioma wymogami Sieckmanna®. W okoliczno$ciach sformutowania takich
wymogow rejestracja znaku zapachowego zostata w wigkszosci przypadkdéw wytaczona. Ani
opis stowny, ani probka zapachu czy wzor chemiczny (ani nawet ich zestawienie) w odniesie-
niu do oznaczenia zapachowego nie spetnity zdaniem TSUE siedmiu wymogéw Sieckmanna.
Zdaniem Trybunalu wzér chemiczny nie jest ani dostatecznie precyzyjny, ani zrozumialygl.
Opis stowny, pomimo jego zrozumiato$ci, nie ma cech obiektywno$ci, jasnosci i precyzyjno-
$ci. Probkom zapachu za$ catkowicie odmowiono znaczenia, gdyz w zaden sposob nie sg gra-
ficznie przedstawialne®. Nie posiadaja one takze cechy trwatosci i stabilnosci ze wzgledu na
zmiany, jakim ulega zapach wraz z uptywem czasu®. W orzeczeniu tym zostat sformutowany
nowy sposob rozumienia graficznej przedstawialno$ci. Z pewnoscig bylo to inne stanowisko

2 Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Marke-
namt, ECLI:EU:C:2002:748.

% E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 478.

%1 M.M.S. Karki, Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape,
Slogan and Trade Dress, “Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(6), s. 504; P.L.C. Torremans,
Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?,
“Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(2), s. 130.

%2 E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 478.

% M. Ziotkowski, Wymég graficznej przedstawialnosci jako przestanka zdolnosci ochronnej znaku towarowego
w prawie unijnym — aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, ,,Biatostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19,
s. 260.
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niz to zaprezentowane przez EUIPO (OHIM) w sprawie znaku zapachowego $wiezo skoszo-
nej trawy*. Owe siedem rygorystycznych kryteriow Sieckmanna zdeterminowato praktyke
rozpatrywania zgtoszen niekonwencjonalnych znakoéw towarowych na kolejne lata. W efekcie

ograniczenia doznata zasada tzw. swobodnego wyboru znaku towaroweg035.

OD WYMOGU GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOSCI
DO ZDOLNOSCI PRZEDSTAWIENIOWE]

Wymog graficznej przedstawialno$ci rozumiany przez pryzmat siedmiu kryteriow
Sieckmanna w zasadzie uniemozliwit rejestracj¢ oznaczen zapachowych w charakterze zna-
kow towarowych, mimo ze de facto nie wykluczat a priori ich rejestracji®®. Wydaje sie, ze
jedyng przeszkoda stat si¢ w tym wypadku brak odpowiednich $rodkow technicznych. Za-
réwno w krajach UE, jak 1 w innych panstwach zaczeto zastanawiac¢ si¢ nad sensem istnienia
przestanki graficznej przedstawialnosci oraz nad jej ewentualng zmian'c137. Zainicjowana zo-
stala dyskusja wsrdd przedstawicieli doktryny nad zastgpieniem tej przestanki przez inne,
bardziej adekwatne sformutowanie. Za cel takiego zabiegu E. Wojcieszko-Gluszko podawata
,zliberalizowanie praktyki rejestrowej w odniesieniu do oznaczen nietradycyjnych, z rowno-
czesnym wskazaniem, ze tego rodzaju dziatanie nie powinno umniejszaé¢ znaczenia siedmiu
kryteriow Sieckmanna dla mozliwos$ci realizacji zasady pewnosci prawa”®. W doktrynie po-
jawil si¢ réwniez postulat zastgpienia wymogu graficznej przedstawialnosci terminem ,,zmy-
stowa postrzegalnoéé”39. Sformutowanie takie, otwierajace t¢ przestanke na mozliwos¢ per-
cepcji przez rozne zmysty ludzkie, umozliwitoby rejestracj¢ znakéw odbieranych poprzez
wech, ale takze inne zmysty, jak np. dotyk czy smak. Kolejnym argumentem przemawiajacym
za zredefiniowaniem, a nawet usunigciem wymogu graficznej przedstawialnosci byt brak jej
wystepowania w niektorych porzadkach prawnych. Przyktadem jest USA, gdzie rejestracja
znakow zapachowych jest dopuszczalna®. Inny przyklad to Australia, gdzie pomimo obowia-
zywania wymogu graficznej przedstawialno$ci zapachy moga by¢ rejestrowane*. Co wiece;,

% Zob. A. Kumar, op. cit., s. 133; K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe. Czes¢ 1 — zapach i smak,
,,Buropejski Przeglad Sadowy” 2017, nr 10, s. 21-23.

% Zob. A. Holda-Wydrzynska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego, ,,Problemy Prawa Prywatnego
Miegdzynarodowego” 2011, vol. 9, s. 118.

% E.M. Reimer, A semiotic analysis: Developing a new standard for scent marks, “Vanderbilt Journal of Enter-
tainment and Technology Law” 2011-2012, vol. 14, s. 711; S. Karapapa, Registering scents as community
trademarks, “The Trademark Reporter” 2010, vol. 100(6), s. 15.

% T. Cook, European Union Trademark Law, and Its Proposed Revison, “Journal of Intellectual Property Rights”
2013, vol. 18, s. 284.

%8 E. Wojcieszko-Gtuszko, op. cit., s. 478.

¥ J M. Dolinski, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw wlasnosci intelektualnej, ,.Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasno$ci Intelektualnej” 2012, vol. 2, s. 64; J. Mordwitko-Osajda,
Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 99-100.

%0 Zgodnie z Lanham Act (inaczej Trademark Act) z 1946 r. znak towarowy obejmuje dowolne stowo, nazwe,
symbol lub urzadzenie, lub dowolng ich kombinacje uzywane przez osobe, lub ktére osoba ma zamiar uzywac
w dobrej wierze w handlu i zgloszone zostaje do rejestracji w celu zidentyfikowania i odréznienia jego towarow,
nie wylaczywszy produktu unikalnego, od towarow wytworzonych lub sprzedawanych przez innych oraz wska-
zania zrodta towarow, nawet jesli to zrodlo jest nieznane. Na podstawie tej definicji mozna sformutowaé dwa
wymogi, jakie musi spetnia¢ oznaczenie. Naleza do nich: uzywanie znaku w obrocie w charakterze komercyj-
nym oraz zdolnos$¢ odrézniajaca.

*1 G. Noto La Diega, Non-conventional marks: The EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things,
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wymogu takiego nie odnajdziemy w postanowieniach Porozumienia w sprawie handlowych
aspektow praw wiasnos$ci intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS)*.. W art. 15 ust. 1 zd. 4 TRIPS zawarto jedynie mozliwo$¢ uzalez-
nienia rejestracji od wizualnej postrzegalnosci oznaczenia. Graficzna przedstawialnos¢ nie
stanowita wigc powszechnego standardu, a jedynie fakultatywna (zalezng od woli ustawo-
dawcy w ramach okre$lonego systemu) przestank¢ ochrony. Gtéwnym jej celem byto zapew-
nienie pewnosci obrotu poprzez zahamowanie obejmowania ochrong prawng znakow, ktorych
ustalenie nie jest dostatecznie precyzyjne.

Dyskusje odnosnie do wymogu graficznej przedstawialnos$ci ucigto przyjecie roz-
porzadzenia 2015/2424 oraz dyrektywy 2015/2436. Przyjecie tej dyrektywy, majacej na
celu ujednolicenie przepisow dotyczacych znakow towarowych, zaowocowalo podjeciem
w panstwach Unii Europejskiej procesow legislacyjnych, ktore miaty doprowadzi¢ do pet-
nej implementacji jej postanowien. W celu unowoczesnienia prawa znakow towarowych
zdecydowano si¢ na rezygnacje z wymogu graficznej przedstawialnosci dla kwalifikacji
oznaczenia jako znaku towarowego. Jak stwierdzono, jego usunigcie jest konieczne, by
umozliwi¢ wigkszg elastyczno$é przy jednoczesnym zapewnieniu wigkszej pewnosci pra-
wa w odniesieniu do sposobow przedstawiania znakow towarowych. Sformutowanie ,,gra-
ficzna przedstawialno$¢” wobec precyzyjniejszych srodkéw identyfikacji znaku towaro-
wego stato si¢ pojeciem anachronicznym®. Podstawowym celem zmiany miato by¢ do-
precyzowanie zakresu ochrony znakéw towarowych®. Zgodnie z art. 3 dyrektywy
2015/2436 znak towarowy moze sktadac si¢ z jakichkolwiek oznaczen, w szczegodlnosci
z wyrazow, tacznie z nazwiskami, lub rysunkow, liter, cyfr, kolorow, ksztattu towardéw lub
ich opakowan lub dzwigkow, pod warunkiem spetnienia dwoch warunkow. Po pierwsze,
oznaczenie musi legitymowac si¢ zdolno$cig odrozniajacg. Po drugie, musi takze umozli-
wiaé przedstawienie go w rejestrze w sposob pozwalajgcy wlasciwym organom i odbior-
com na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wilascicie-
lowi tego znaku towarowego. Przestanka ta zostata w skrdocie nazwana tzw. zdolnoS$cig
przedstawieniowa. W konsekwencji wskazuje si¢, ze nowo powstaly system rejestrowania
znakow towarowych oparto na zasadzie ochrony oznaczen w takiej formie, w jakiej zosta-
ly one zgloszone do rejestracii®.

Bazujac wylacznie na przestance zdolno$ci przedstawieniowej oznaczenia i 0odno-
szac ja do problemu zdolnosci rejestrowej znakow zapachowych, nalezy stwierdzié, ze
jednoznaczne i doktadne ustalenie przedmiotu ochrony oznacza, iz nie moze by¢ watpli-
wosci w przedmiocie tego, na jaki rodzaj znaku towarowego ma zosta¢ udzielone prawo
ochronne i co ma sta¢ si¢ przedmiotem swoistego monopolu danego przedsi¢biorcy. Po-
nadto spetlnienie wskazanych kryteridow dotyczacych przedstawienia nalezy oceniaé nie

“Diritto Mercato Tecnologia” 2018, www.dimt.it/index.php/en/policy/104-news/16608-non-conventional-marks-
the-eu-reform-of-trade-marks-brexit-and-the-internet-of-things [dostep: 20.01.2020].

%2 Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektow Praw Wiasnosci Intelektualnej z dnia 22 grudnia 1994 r.
(Dz.Urz. UE L 336/214).

“J. Kepinski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 3: Prawo wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2015, s. 133.

“M. Zidtkowski, Wymég graficznej przedstawialnosci..., s. 262.

% J. Konikowska-Kuczynska, Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European
Court of Justice Statements, ,,Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), s. 119.
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tylko z perspektywy samego urz¢du dokonujacego rejestracji, lecz takze z perspektywy
odbiorcow oznaczenia. Refleksem owego ustalenia przedmiotu ochrony, a wigc zrozumie-
nia, co w istocie ma sta¢ si¢ chronionym znakiem towarowym, powinno by¢ jego witasci-
we ujecie w odpowiednim rejestrze. W swietle tak sprecyzowanego warunku posiadania
przez znak zdolnos$ci przedstawieniowej mozna zatem zauwazy¢, ze w odniesieniu do
znakow zapachowych — bez zadnych dodatkowych kryteriow — pozwala on na przyjecie
dwoch przeciwstawnych interpretacji. Z jednej strony wydaje si¢, ze te sposoby przedsta-
wienia, jakie w swoim zgloszeniu zawarl R. Sieckmann, a wigc probka zapachu, jego opis
stowny 1 wzor chemiczny, moglyby spehi¢ przedmiotowy wymog. Polagczenie tych form
nie powinno wzbudzaé¢ watpliwosci w przedmiocie tego, na co ma zosta¢ udzielona
ochrona. Wobec takiego przedstawienia znaku nie tylko oceniajacy zgloszenie urzad, lecz
takze odbiorcy znaku nie mieliby trudno$ci ze wskazaniem, co ma podlega¢ ochronie.
Wszakze pomimo braku trwatos$ci zapachu i mozliwos$ci jego réznej percepcji przez od-
biorcow, ktora zalezna jest od szeregu czynnikoéw subiektywnych, nie jest wykluczone
wystepowanie zapachdéw na tyle charakterystycznych, by nawet przy pewnym ostabieniu
ich intensywnos$ci z uwagi na uplyw czasu calkowicie zostata wytaczona mozno$¢ ich
ustalenia. Z drugiej strony przeciwnicy liberalnego podejscia do rejestracji znakoéw zapa-
chowych moga jednak podnosi¢, ze wlasnie fakt owej nietrwalosci zapachu
I nieprecyzyjno$ci w jego percepcji nie pozwala na jednoznaczne ustalenie przedmiotu
ochrony, a co za tym idzie przedstawienie go w taki sposoéb w rejestrze znakow towaro-
wych. Te okoliczno$ci przemawiaja z kolei za druga z mozliwych interpretacji, zgodnie
Z ktora zapachy nie moga by¢ rejestrowane w charakterze znakéw towarowych.

Dlatego w kontekscie stworzenia w systemie prawnym Unii Europejskiej mechani-
zmoOw pozwalajacych na rejestrowanie oznaczen zapachowych, ktore uwzgledniatyby potrze-
by rynku i postulaty doktryny, kluczowa jest decyzja o utrzymaniu praktyki oceniania przed-
stawienia oznaczenia przez pryzmat tzw. kryteriow Sieckmanna. Decyzja ta przechylita szalg
na rzecz przyjecia drugiej z wymienionych wyzej interpretacji wymogu zdolnosci przedsta-
wieniowej. W dyrektywie 2015/2436 (motyw trzynasty preambuly), w rozporzadzeniu
2015/2424 (motyw dziewiaty preambutly), a takze w rozporzadzeniu 2017/1001 (motyw dzie-
sigty preambuly) wprost wskazane zostaty cechy, jakie powinien posiada¢ sposdb przedsta-
wienia znaku. Cechy te stanowig jednocze$nie owe siedem wymogow sformutowanych przez
TSUE w sprawie Sieckmanna. W tej sytuacji mozna powiedzie¢, ze Wymieniajac te kryteria
w dyrektywie i rozporzadzeniu, ustawodawca unijny podniost ich znaczenie. Jest to rowniez
dowdd na to, ze nie maja one charakteru jedynie pomocniczych wskazowek przy ocenie zdol-
nosci rejestrowej oznaczenia. Celem przyjetych rozwigzan nie bylo bowiem wprowadzenie
arbitralnej mozliwosci rejestracji kazdego oznaczenia 1 nieograniczone rozszerzenie katalogu
dopuszczalnych form przedstawieniowych. Zwigekszona miata zosta¢ jedynie swoboda reje-
stracji znakow towarowych poprzez mozliwos¢ wykorzystania srodkéw technologicznych
zapewniajacych odpowiednie gwarancje pozwalajace na ustalenie przedmiotu ochrony przez
stosowny organ. Na gruncie obowigzywania kryterium graficznej przedstawialnosci rejestra-
cja znakéw zapachowych nie byla mozliwa (mimo ze nie byta ona formalnie wykluczona)
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wiasnie ze wzgledu na niespenianie przez nie ktéregos z wymogdw Sieckmanna®®. W obec-
nym stanie prawnym zmieniono jedynie sposob stosowania tych kryteriow. Z wymogow oce-
ny graficznej przedstawialnosci oznaczenia staly si¢ one wymogami odnoszacymi si¢ w ogol-
nosci do przedstawienia oznaczenia. W dalszym ciggu warunek ten ma charakter techniczny
i formalny. Aktualny brak technicznych mozliwo$ci przedstawienia znakow zapachowych
W sposob jednoznaczny i niebudzacy watpliwosci stanowi gtowna, faktyczng przeszkode ich
rejestracji.

Skuteczne zgloszenie zapachu musi zawiera¢ przedstawienie oznaczenia w sposob do-
ktadny i jednoznaczny, tak aby ani wtasciwy organ, ani zaden uczestnik obrotu nie mial wat-
pliwosci, co stanowi przedmiot ochrony. Skoro ani EUIPO, ani TSUE nie uznaje spetnienia
wymogu graficznej przedstawialno$ci przez opis stowny, wzoér chemiczny, probke zapachu,
a nawet przez kombinacje¢ tych form, to nie bedzie ich uznawat takze w przypadku zdolnos$ci
przedstawieniowej. Nalezy sadzi¢, ze zmiana w tej kwestii nie nastgpi, gdyz byloby to za-
przeczenie dotychczasowej linii decyzyjnej*’. Oficjalnie EUIPO stoi na stanowisku, ze reje-
stracja znakow zapachowych aktualnie nie jest dopuszczalna ze wzgledu na brak odpowied-
nich $rodkéw technicznych pozwalajacych na ich precyzyjne ustalenie®.

Pojawia si¢ jednak pytanie, jak EUIPO i krajowe urzedy patentowe beda ocenia¢ roz-
woj techniki w dziedzinie przedstawiania oznaczen na potrzeby postepowan zgloszeniowych.
W ciagu nastgpnych lat prawdopodobnie przekonamy si¢, czy wykorzystanie nowych metod,
takich jak np. chromatografia*, badanie przy pomocy spektrometru masowego®, badanie
urzadzeniem zwanym elektronicznym nosem® czy wykorzystanie tzw. smelling screen®?, po-
zwoli na udzielenie ochrony oznaczeniom zapachowym. W szczeg6lnosci wydaje sie, ze sys-
tem rejestracji znakow towarowych powinien by¢ doskonalony i rozwijany w dalszym ciagu,
aby dostosowa¢ go do ,.epoki Internetu”>?,

“® Por. A. Holda-Wydrzynska, op. cit., s. 126.

*"Por. G. Noto La Diega, op. cit.

“8 EUIPO, Trademark guidelines, Smell/olfactory and taste marks,
https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/905837/trade-mark-guidelines/9-11-2-smell-olfactory-and-taste-
marks [dostep: 20.01.2020].

* Chromatografia jest, najogolniej mowiac, metoda rozdzielania mieszanin lub badania ich skladu. Zob. C.F.
Poole, S.K. Poole, Chromatography Today, Amsterdam 1991.

%0 Spektrometria mas jest metoda, ktéra opiera sie na pomiarze stosunku masy do fadunku elektrycznego danego
jonu. Dzigki niej mozliwe jest okreslenie, czy i jakie zwigzki chemiczne znajduja si¢ w badanych probkach. Zob.
M. Czerwicka, J. Kumirska, P. Stepanowski, Spektrometria mas — uniwersalna technika analityczna, ,,.Laborato-
rium. Przeglad Ogolnopolski” 2012, nr 5-6.

%! Elektroniczny nos to urzadzenie wynalezione w 1982 r. przez C.K. Persuada i H.G. Dodda. Stuzy do naslado-
wania uktadu wechowego ssakow. Pomimo licznych sukcesow, np. w klasyfikowaniu bakterii czy sprawdzaniu
przydatnosci jedzenia do spozycia, w dziedzinie rozrdzniania smakow i zapachéw nie ma jeszcze tak zadowala-
jacych rezultatow (zob. F. Roéck, N. Barsan, U. Weimar, J. Lozano, Electronic Nose: Current Status and Future
Trends, “Chemical Reviews” 2008, vol. 108(2), s. 706—721). Niemniej nalezy zauwazy¢, ze prace nad doskona-
leniem elektronicznego nosa ciagle trwaja i wykorzystuje sie go np. do klasyfikacji wina. Zob. J.P. Santos, M.C.
Horillo, Classification of white wine aromas with an electronic nose, “Talanta” 2005, vol. 67(3).

%2 Jest to system generujacy rozktad zapachu na dwuwymiarowym ekranie wyéwietlacza. Zob. H. Matsukura,
T. Yoneda, H. Ishida, Smelling screen: Development and evaluation of an olfactory display system for presenting
a virtual odor source, “IEEE Transactions on Visualization Computer Graphics” 2013, vol. 19(4).

% J. Kepinski, M. Kepinski, Jakie zmiany czekajg prawo znakéw towarowych w swietle dyrektywy 2015/24367?,
[w:] Experientia docet. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, red. P. Kostanski,
P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 525.
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Mozna chociazby zauwazy¢, ze wspomniany elektroniczny nos bywa juz wykorzy-
stywany do oceny zmian zapachu w kosmetykach czy tez zmian intensywnosci zapachow
produktow przemystowych. Co istotne, badacze wskazuja, ze ,,wyniki pomiaréw uzyskanych
na podstawie e-nosa sg niezalezne od predyspozycji, samopoczucia, zmeczenia czy motywacji
osoby przeprowadzajacej badanie™,

Jednakze $ciste stosowanie siedmiu kryteriow Sieckmanna bedzie stanowi¢ podstawe
dla postawienia zarzutu nietrwato$ci zapachu czy niezrozumiatosci zapisu, nawet w stosunku
do zapiséw analiz uzyskanych za pomoca wskazanych narzedzi umozliwiajacych identyfika-
cj¢ zapachu. Dlatego kazde zgloszenie powinno by¢ opatrzone réwniez opisem slownym zro-
zumialym dla przecigtnego konsumenta. Ponadto nie mozna zapomina¢, ze konsument na
og6l nie ma do czynienia z zapachem w warunkach laboratoryjnych, ale w przestrzeni co-
dziennej, gdzie $cierajg si¢ rozne zapachy, np. w galerii handlowej. Z tego wzgledu wydaje
si¢, ze w takiej sytuacji nie moze by¢ mowy o bezwzglednej trwatosci zapachu, co moze sta-
nowi¢ najwigksze wyzwanie dla nowych technologii. Dopiero zmiana podejscia do wymogow
wypracowanych w sprawie Sieckmanna faktycznie pozwoli zatem na pozytywna oceng zgto-
szen zapachowych znakow towarowych.

Wszelkie rozwazania tego rodzaju majg — na chwile obecng — charakter jedynie teore-
tyczny, poniewaz na gruncie nowych przepisow nie wyksztalcita si¢ jeszcze ani praktyka de-
cyzyjna EUIPO, ani praktyka orzecznicza, w szczegolnosci praktyka odnoszaca si¢ do oceny
zdolnosci rejestrowej znakow zapachowych przedstawionych przy pomocy nowych §rodkow
technologicznych. Mozna réwniez zauwazy¢, ze wykorzystywanie takich narzedzi jak np.
elektroniczny nos wigze si¢ ze stosunkowo wysokimi kosztami, a w sytuacji braku pewnosci
powodzenia rejestracji zapachu w charakterze znaku towarowego przedsigbiorcy beda po-
wiciagliwi w zglaszaniu oznaczen wechowych. Pomimo to aktualnie nie pozostaje nic innego
jak oczekiwanie, az EUIPO bedzie musiato zmierzy¢ si¢ ze zgltoszeniem znaku zapachowego
przedstawionym przy pomocy nowoczesnych technologii.

PODSUMOWANIE

W obecnym stanie techniki wydaje sig, ze glowny problem przy rejestrowaniu znakow
zapachowych nie lezat w samym wymogu graficznej przedstawialnosci, lecz w spetnieniu
przez graficzne przedstawienie siedmiu kryteriow Sieckmanna. Stusznym zabiegiem dokona-
nym przez ustawodawce unijnego bylo usunigcie cztonu ,,graficzny” z tej przestanki, gdyz
w $wietle rozwijajacych si¢ technologii nie przystawat on ani do wspdiczesnych realiow, ani
do wyznaczanych takze przez inne systemy prawne standardow rejestrowania oznaczen nie-
widzialnych. Utrzymanie rzeczonych kryteriow Sieckmanna przy ocenie nowego wymogu
jednoznacznego i precyzyjnego przedstawienia aktualnie powoduje, Ze rejestracja znakow
zapachowych (jak rdowniez smakowych) pozostanie dopuszczalna jedynie w teorii. Jak widac,
dotychczas nie nastgpita zmiana traktowania wymogow Sieckmanna z decydujacych kryte-
riow ocennych na kryteria jedynie pomocnicze i nie ma przestanek, na podstawie ktérych
mozna by stwierdzi¢, ze wkrétce to nastapi.

> P. Turek, J. Chmielewski, Nos elektroniczny jako nowoczesne narzedzie w ocenie jakosci wyrobéw, ,.Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 718, s. 154.
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Mozna jednak przypuszczaé, ze kolejnym, najbardziej prawdopodobnym krokiem beg-
dzie dopuszczenie rejestrowania wlasnie kategorii oznaczen zapachowych, gdyz w niektorych
krajach ich rejestracja jest juz mozliwa w praktyce. Bez watpienia mozna zauwazyc¢, ze nowe
regulacje unijne w dziedzinie znakow towarowych wytyczaja pewien kierunek, w ktorym
bedzie zmierza¢ praktyka rejestracyjna w odniesieniu zarowno do unijnych znakow towaro-
wych, jak 1 do znakow towarowych rejestrowanych w urzedach patentowych panstw czton-
kowskich. Juz samo odejscie od wymogu graficznej przedstawialnosci $wiadczy o zamiarze
poszerzenia katalogu oznaczen, ktore faktycznie moga by¢ objete ochrong prawna. W obliczu
dynamicznego rozwoju réznych form marketingu (neuromarketingu, marketingu sensorycz-
nego) ignorowanie potrzeby zmian w prawie znakow towarowych byloby nieadekwatne do
zmieniajacej si¢ rzeczywistosci. W zwigzku z tym, Ze zapachy i inne oznaczenia niewidzialne
sa w stanie petni¢ funkcje odrozniajaca 1 niewatpliwie posiadaja zdolno$¢ oznaczania pocho-
dzenia, to na przeszkodzie ich rejestracji stoi jedynie wymog precyzyjnego ,,uchwycenia”, co
ma korzysta¢ z ochrony, a co juz poza t¢ sfere wykracza.

Wraz ze zmiang w dziedzinie technik marketingowych powinna si¢ zmieniaé takze
praktyka rejestracyjna znakow towarowych. Zmiany w definicji znaku towarowego niosg za
sobg pewne dalekosiezne konsekwencje. Jak juz wielokrotnie podkreslali przedstawiciele
doktryny, rejestrowalno$¢ oznaczen zapachowych oraz — w ogdlnosci — niekonwencjonalnych
zostata niejako uzalezniona od postepu technologicznego, ktory w przyszto§ci moze przyniesé
satysfakcjonujacy sposob ustalenia przedmiotu ochrony. Patrzac na t¢ kwestie optymistycznie,
mozna stwierdzi¢, ze regulacje unijne majg w duzej mierze charakter dtugofalowy i perspek-
tywiczny. Zmiany zostaly wprowadzone z duza doza ostroznos$ci, czego dowodzi usunigcie
wymogu graficznej przedstawialno$ci przy jednoczesnym wymienieniu W unijnych aktach
prawnych expressis verbis kryteriow Sieckmanna, ktore ,,trzymaja w ryzach” dopuszczalnos¢
rejestracji wigkszo$ci niewidzialnych znakow towarowych. Mimo ze wydawac by si¢ to mo-
glo na pozor paradoksalne, to wedtug zamystu ustawodawcy unijnego przyjete rozwigzanie
ma w istocie zapewnia¢ elastyczno$¢ prawa przy paralelnym zachowaniu jego pewnosci.

Pomijajgc oméwione trudnosci dotyczace odpowiedniego ustalenia oznaczenia, przed-
sigbiorcy nadal beda zainteresowani uzyskaniem ochrony na swoje rozwigzania marketingo-
we. Bedzie to sprzyja¢ badaniom nad wynalezieniem takiego sposobu przedstawienia znakdéw
towarowych, ktory nie wzbudzatby zadnych watpliwoséci. Mozna wiec uznaé, ze uchwalone
zmiany w prawie znakow towarowych zastuguja na oceng pozytywna. Z jednej strony jest to
rozwigzanie kompromisowe, ktére wszakze pozostawia pewien ,,niedosyt” zwolennikom nie-
ograniczonej rejestracji znakéw niewidzialnych. Z drugiej strony jednak nie zdecydowano sie¢
na rozwigzanie radykalne w postaci usunigcia koniecznosci adekwatnego przedstawienia
O0znaczenia w rejestrze, co powinno cieszy¢ sceptykow. Przyjete zmiany, postrzegane jako
przemys$lane otwarcie si¢ na innowacyjnos¢, konsekwentnie szanujg dotychczasowg lini¢ de-
cyzyjng EUIPO 1 lini¢ orzeczniczag TSUE. By¢ moze w przyszlosci pojawia si¢ srodki, ktore
w praktyce pozwola na rejestracje znakodw niewidzialnych, obecnie mozliwych do zarejestro-
wania jedynie w teorii.
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(Dz.Urz. L 011/1, 14.01.1994).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace
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 wspolnotowego
znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz
Urzgdu Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (Dz.Urz. UE L 341/21).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1).

ORZECZNICTWO

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in case R 156/1998-2,
www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf [dostep: 21.01.2020].

Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und
Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

Wyrok TSUE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau,
ECLI:EU:C:2003:244.
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