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I. WSTEP

Znak towarowy jako no$nik zakodowanych w nim informacji pozwa-
la przedsiebiorcy na okreSlenie swojej tozsamosci rynkowej. Niekiedy moze
zdarzy¢ sie tak, ze oprécz informacji o czysto komercyjnym charakterze znak
przekazuje takze okre§lone przestanie polityczne, spoteczne czy ekonomiczne,
bedace swego rodzaju manifestem wartoéci 1 pogladéw wyznawanych przez
§rodowiska popierane przez przedsiebiorce. Czasami przedsiebiorcy celowo
decydujq sie na zastosowanie takiego marketingowego zabiegu, polegajacego
na kreowaniu znaku towarowego tak, by szokowal odbiorcéw 1 dzieki temu
efektywniej realizowal swoje funkcje w obrocie. Obowigzujace prawo nie stoi
na przeszkodzie takim dzialaniom, ale nie jest to réwnoznaczne z pelna swo-
boda rejestrowania znakéw towarowych. W zwigzku z powyzszym zadaniem
panstwa bylo wytworzenie pewnych ,mechanizméw filtrujacych”, ktére po-
zwolilyby oddzieli¢ oznaczenia zastugujace na ochrone prawna, od tych, ktore
ze wzgledu ich negatywny odbiér spoteczny nie powinny zostaé¢ taka ochrona
objete. Mechanizmy te przybieraja posta¢ odpowiednich przepiséw prawnych,
stanowiacych podstawe do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak to-
warowy. Za mechanizmy takie uzna¢ mozna bezwzgledne przeszkody rejestra-
cyjne, do ktérych na mocy art. 129 ust. 1 ust. 7 ustawy — Prawo wtasnos$ci
przemystowe)! nalezy niedopuszczalno$é rejestrowania znakéw towarowych
sprzecznych z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Badanie tej
przeszkody wymaga jednak przeprowadzenia kompleksowej i szeroko zakrojo-
nej analizy znaku, uwzgledniajacej wiele réznych okolicznoéci, dlatego ocena
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tego rodzaju oznaczen w praktyce wywotuje duzo watpliwosci, a niekiedy na-
wet kontrowersjiZ.

W niniejszym artykule przedstawiono zasadnicze kwestie odnoszace sie
do zakresu badania sprzecznoéci znaku towarowego z porzadkiem publicznym
Iub dobrymi obyczajami. Omoéwione zostaly takze gtéwne watpliwoéci poja-
wiajace sie w doktrynie 1 orzecznictwie sadéw polskich i unijnych, zwiaza-
ne z okoliczno$ciami, ktére powinny zosta¢ wziete pod uwage w badaniu tej
przeszkody. W szczegdlnosci uwzgledniono poglady wyrazone przez Trybunat
Sprawiedliwoéci UE (TSUE), ktére w sposéb istotny ksztattowaty praktyke
decyzyjna Urzedu Patentowego RP (UPRP) oraz sadéw polskich w przedmio-
towym zakresie.

II. BADANIE SPRZECZNOSCI ZNAKU TOWAROWEGO
Z PORZADKIEM PUBLICZNYM LUB DOBRYMI OBYCZAJAMI

1. Normatywny ksztalt przeszkody rejestrowania oznaczen
sprzecznych z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
po 1989 r.

Przemiany ustrojowe, jakie mialy miejsce w Polsce po 1989 r., zmusi-
ly ustawodawce do wprowadzenia nowych regulacji prawnych w dziedzinie
znakéw towarowych, ktore bylyby bardziej przystosowane do zmienionych
realiow. Przyjeto wiec ustawe z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci prze-
mystowej. Zawierata ona katalog bezwzglednych przeszkdd rejestracji znaku
towarowego, ktore dzielily sie ze wzgledu na to, czy przeszkoda taczyla sie
z uzywaniem znaku, czy tez tkwita w nim samym. Podziat ten byl w doktrynie
krytykowany przede wszystkim za jego niekonsekwentno$é¢ oraz niejasnosci
zwigzane z kwalifikacja oznaczenia w ramach istniejacego podziatu?.

Zgodnie z przepisem art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w pierwotnym brzmie-
niu niemozliwa byla rejestracja oznaczen, ktérych uzywanie bylo sprzeczne
z prawem, porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W ramach tej
przeszkody rejestracji polozono wiec nacisk na skutki uzywania znaku. Jed-
nak istniejace watpliwo$ci interpretacyjne w stosunku do oceny zdolnoSci reje-
strowej zglaszanych oznaczen na gruncie powyzszego brzmienia tego przepisu
przyczynily sie do wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, a mo-
wigc szerzej — do wyeliminowania ww. podziatu przeszkéd bezwzglednych.
Od chwili wejScia w zycie nowelizacji ustawy — Prawo wlasnoéci przemysto-
wej z 2004 r.* tres¢ art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. zostata zmieniona 1 w takim
brzmieniu — poza modyfikacjami polegajacymi gtéwnie na zmianie jednost-
ki redakcyjnej z art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. na art. 129' ust. 1 pkt 7 p.w.p.
w pozniejszym okresie — obowiazuje do dzis. Na mocy obowigzujacego art. 129!

2 Lech (b.r.).
3 Nowinska, Prominska (2003); Wiszniewska (2001): 9.
+ Ustawa o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 286.



Sprzeczno§é oznaczenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 85

ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktére jest
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zawezenie za-
kresu omawianej podstawy wprowadzone ww. nowelizacja spotkalo sie z pozy-
tywna ocena przedstawicieli doktryny?®.

Omawiana przeszkoda rejestracji podlega badaniu przeprowadzanemu
przez UPRP z urzedu, a stwierdzenie jej] wystepowania w stosunku do zgla-
szanego oznaczenia skutkuje wydaniem decyzji odmownej w przedmiocie reje-
stracji znaku. Co wiecej, na podstawie obecnie obowiazujacego art. 164 ust. 1
w zw. z art. 129" ust. 1 pkt 7 p.w.p. sprzeczno$¢ zarejestrowanego znaku z po-
rzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami moze stanowi¢ réwniez podsta-
we uniewaznienia udzielonego na takie oznaczenie prawa ochronnego.

Ponadto nalezy pamietaé, ze od momentu przystapienia do Unii Europej-
skiej Polska zwiazana jest aktami stanowionymi przez organy unijne oraz wy-
ktadnig prawa UE dokonywana przez TSUE®. Warto zatem zwréci¢ uwage na
poprzednio obowigzujace unijne regulacje prawne w zakresie znakow towaro-
wych, takie jak: pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r.”, dyrektywa
2008/95/WE z 22 pazdziernika 2008 r.8 czy rozporzadzenie nr 207/2009 z 26 lu-
tego 2009 r.° Obecnie bezwzgledna podstawa udzielenia prawa ochronnego na
znaki towarowe sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
znalazta sie w art. 4 ust. 1 pkt f dyrektywy 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r.*°
oraz w art. 7 ust. 1 pkt f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r.'! odnoszacego sie do rejestrowania zna-
kow towarowych UE.

2. Poglady w doktrynie i judykaturze

Literalne brzmienie przepisu art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie pozwala na
rejestracje oznaczenia, ktore jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub
dobrymi obyczajami. Najogélniej mowiac, sprzecznos$¢ znaku z porzadkiem
publicznym oznacza konflikt oznaczenia z ustalonymi w danej zbiorowosci
nakazami lub zakazami, w szczegdlno$ci z normami prawnymi. Natomiast
sprzeczno$¢ znaku z dobrymi obyczajami to, innymi stowy, jego sprzecznoséé

> Prominska (2014).

6 Masternak-Kubiak (2010): 321.

" Pierwsza Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, Dz. Urz. UE L 1989, nr 40: 1.
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wych, Dz. Urz. UE L 2008, nr 299: 25.
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Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 2009, nr 78: 1.
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1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 2017, nr 154: 1.
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z normami moralnymi, obyczajowymi badz utrwalonymi zwyczajami'?. Pomi-
mo zmiany, jaka dokonata sie w tresci tego przepisu, w doktrynie i judykatu-
rze wcigz bywa podnoszony problem ustalenia zakresu badania tej przestanki.
Istota tego problemu stata sie konieczno§¢é rozstrzygniecia, czy sprzecznos$é
oznaczenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nalezy odnosié
do samego znaku czy do jego uzywania w obrocie. W zwiazku z tym mozna
wyroznié trzy grupy pogladéw.

Pierwszy poglad opiera sie na przekonaniu, ze obecny zakres wylacze-
nia odnosi sie zaréwno do oznaczen, ktdore same w sobie sa sprzeczne z po-
rzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jak i do tych, w stosunku do
ktérych sprzecznoéé ta jest konsekwencja uzywania w obrocie takiego ozna-
czenia. Stanowisko takie w doktrynie prezentuje Krystyna Szczepanowska-
-Kozlowska, wedlug ktérej zmiana w treSci przepisu nie spowodowala zmiany
wynikajacego z niego zakresu wylaczenia'®. Uzasadnienie takiej interpretacji
wynika — wedlug autorki — z przy$wiecajacego mu celu, ktory zaktada kon-
centrowanie sie nie tylko na samym znaku, lecz takze na negatywnych skut-
kach, jakie moglyby wystapi¢ w razie rejestracji danego oznaczenia'*. Sta-
nowisko to wydaje sie znajdowacé odzwierciedlenie w orzecznictwie unijnym.
Jak wskazat Sad UE w wyroku w sprawie Couture Tech', lezacy u zrodta
przedmiotowe] bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji ,interes ogdlny
polega na unikaniu rejestracji oznaczen, ktérych uzywanie na obszarze Unii
naruszatoby panujace tam porzadek publiczny lub dobre obyczaje”. Poglad
ten zostal podtrzymany takze w wyrokach wydanych w sprawie BrainLAB*
oraz La Mafia Franchises'.

Drugi punkt widzenia, ktéry prezentuje Urszula Prominska, opiera sie
na stwierdzeniu, ze sprzecznos$¢ znaku z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami musi zaistnieé¢ juz w samej jego tresci badz formie przedstawienio-
wej'. Powyzszy poglad mozna rowniez odnalezé w orzecznictwie'®. W wyroku
wydanym w sprawie znaku ,MEDITOR” Wojewddzki Sad Administracyjny
(WSA) stwierdzil, ze wniosek taki wyplywa z literalnej wyktadni przepisu, a co
za tym idzie — ,zakres oceny zdolnosci ochronnej dotyczy znaku jako takiego,
a wiec jego treéci i formy przedstawieniowej, a nie ewentualnego rezultatu
jego stosowania”?,

12 Zob. szerzej Pietrzyk-Tobiasz (2021): 99-108.

13 Szczepanowska-Kozltowska (2017): 699.

14 Szczepanowska-Koztowska (2017): 699.

5 Wyrok Sadu z 20 wrzeénia 2011 r., T-232/10 w sprawie Couture Tech Ltd v OHIM,
ECLI:EU:T:2011:498: pkt 29.

16 Wyrok Sadu z 26 wrzeénia 2014 r., T-266/13 w sprawie Brainlab v OHIM, (pkt 13), Legalis
nr 1162832.

7 Wyrok z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie La Mafia Franchises v EUIPO,
ECLI:EU:T:2018:146, pkt 25.

18 Prominska (2021): 414.

19 Zob. wyroki WSA w Warszawie: z 6 lipca 2005 r., VI SA/Wa 1863/04, CBOSA; z 4 grudnia
2015 r., VI SA/Wa 1345/14, CBOSA; z 3 wrzeénia 2008 r., VI SA/Wa 491/08, CBOSA, a takze wy-
rok NSA z 10 grudnia 2004 r., GSK 775/04, CBOSA.
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Trzecia grupa pogladéw zakltada réznicowanie zakresu badania w zalez-
nosci od tego, czy ocena znaku dotyczy naruszenia porzadku publicznego czy
dobrych obyczajéw. Taka wykladnia tego przepisu takze pojawia sie w orzecz-
nictwie?'. Przyktadowo, Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z 13 wrzes-
nia 2006 r., jeszcze na gruncie obowiazywania ustawy o znakach towarowych
z 1985 r.22, zwrécil uwage, ze inaczej nalezy interpretowaé zgodno§¢ znaku
z prawem, a inaczej zgodno$¢ znaku z zasadami wspélzycia spotecznego®.
W przypadku sprzeczno$ci znaku z prawem ocena odnosi sie do elementow
tre$ciowych oznaczenia, natomiast przy sprzecznoéci z zasadami wspdtzycia
spotecznego badanie ,,obejmuje juz nie tylko sama postaé¢ znaku, ale takze —
a moze nawet przede wszystkim — skutki, jakie ten znak wywoluje w szero-
ko rozumianym obrocie prawnym”?. Zdanie to w doktrynie podziela Marcin
Trzebiatowski, ktéry podkresla, ze dobre obyczaje sa pojeciem pojemniejszym,
co uzasadnia przynajmniej mozliwos¢ uwzglednienia w badaniu skutkow uzy-
wania oznaczenia w szeroko rozumianym obrocie prawnym?,

Warto takze zwréci¢ uwage na stanowisko, jakie zaprezentowat TSUE
w gloénej sprawie dotyczacej znaku ,,Fack Ju Gohte”?5. W wyroku z 27 lutego
2020 r. TSUE podkreslil, ze badanie sprzecznosci z dobrymi obyczajami nie
moze ograniczac sie jedynie do abstrakcyjnej oceny zgloszonego znaku lub
niektérych jego sktadnikéw. Dla stwierdzenia wystepowania takiej sprzecz-
noéci nalezy rowniez wykazaé, iz ,uzywanie w konkretnym i aktualnym kon-
tekécie spotecznym byltoby faktycznie postrzegane przez wlasciwy krag od-
biorcéw jako sprzeczne z podstawowymi warto$ciami i normami moralnymi
spoteczenstwa”?’.

3. Badanie tresci i formy przedstawieniowej znaku towarowego

Na gruncie wyzej przytoczonych grup pogladéw mozna zauwazy¢, ze spo-
s6b rozumienia przepisu art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie jest jednolity 1 dalej
budzi pewne watpliwosci w doktrynie 1 judykaturze. Biorac pod uwage lite-
ralne brzmienie omawianego przepisu, podkresli¢ trzeba, ze badanie zawartej
w nim przeszkody rejestracji ma odnosié¢ sie przede wszystkim do treSci lub
formy przedstawieniowej znaku towarowego. Konsekwencje uzywania znaku
sq na ogo6t wynikiem tego, co znajduje sie w jego tresci. W zasadniczej wiekszo-
$ci zglaszanych oznaczen, ktére nie powinny zostaé zarejestrowane, z uwagi
na sprzeczno$c¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, sprzeczno$é
ta tkwi w samej formie przedstawieniowej lub treéci takich oznaczen (wyste-

2L Zob. np. wyrok NSA z 13 wrzeénia 2006 r., I GSK 113/06, Legalis.; wyrok NSA z 14 czerw-
ca 2017 r., IT GSK 2871/15, CBOSA.

22 Ustawa 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz. U. 1985, Nr 5, poz. 17.

% Wyrok NSA z 13 wrzeénia 2006 r., IT GSK 113/06, Legalis.

24 Tbid.

% Trzebiatowski (2020).

%6 Wyrok TSUE z 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie Constantin Film Produktion GmbH
v EUIPO, ECLI:EU:C:2020:118.

27 Tbid.: pkt 43.
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pujace w nich stowa, zwiazki frazeologiczne, ilustracje, szata graficzna itp.).
Jednakze analiza oznaczenia musi uwzgledniaé szereg okolicznosci, w tym
takze skutki, jakie wywola uzywanie danego oznaczenia w obrocie.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zwréci¢ uwage na semantyczna tre$é¢ znaku,
ktérej badanie powinno przede wszystkim prowadzi¢ do ustalenia rzeczywi-
stego znaczenia zawartych w znaku ,,watpliwych” elementéw. Na ogoét analiza
takich wyrazen polega na odnalezieniu ich stownikowych definicji, ustaleniu
ich etymologii oraz przywolaniu przykladéw ich uzywania w spoteczenstwie,
np. w telewizji, radio, publikacjach czy w Internecie. W przypadku pojecia wie-
loznacznego kluczowe jest ustalenie jego dominujacego znaczenia, jesli takie
oczywiscie wystepuje. Analogicznie nalezy postapi¢ w przypadku innych form
przedstawieniowych. W przypadku grafiki, formy przestrzennej itp. nalezy
sprecyzowac — co one przedstawiaja, co ilustruja, do czego sie odnosza, co sym-
blizuja, z czym sa kojarzone. Pod tym katem badania dokonywat Urzad UE
ds. Wtasnoséci Intelektualnej (EUIPO) w sprawie znaku graficznego (wtasci-
wie graficzno-stownego) przedstawiajacego 1i6¢ marihuany. Finalnie sprawa
trafita do Sadu UE, ktéry podtrzymat decyzje EUIPO o odmowie udzielenia
prawa ochronnego, m.in. uznajac, ze zawarta w znaku grafika przedstawiaja-
ca li§¢ marihuany jest jednoznacznie kojarzona z zakazana w wielu panstwach
(w tym rowniez w Polsce) substancja narkotyczna?. W §wietle tej sprawy in-
teresujacy jest chociazby przyktad pozostajacego w mocy, a udzielonego przez
UPRP prawa na graficzny znak towarowy przedstawiajacy wiaénie 1i$¢ mari-
huany (R.274023).

Oproécz samego ustalenia sensu znaczeniowego poszczegdlnych elementow
znaku towarowego nalezy dokonaé réwniez jego calo$ciowej oceny. Powinna
ona uwzgledniaé nie tylko funkcje, rozmieszczenie, ksztalt, wielko$é i inne
aspekty poszczegélnych elementéw znaku (gtéwnie tych budzacych watpliwo-
$ci), ale takze ich odbiér jako pewnej caloséci. Holistyczne postrzeganie znaku
moze diametralnie zmieni¢ wynik dokonanej wczeéniej oceny. Przyktadowo,
zawarty w oznaczeniu ,kontrowersyjny” element moze odgrywaé¢ w nim dru-
go-, czy nawet trzeciorzedna role, kompletnie nie rzucac sie w oczy, a w efekcie
w ogole nie wywolywacé oburzenia lub negatywnego odbioru.

4. Badanie konkretnego i aktualnego kontekstu spolecznego

Badanie znaczenia budzacych watpliwosci stow, grafik badz innych form
przedstawieniowych nie moze sie odbywaé w oderwaniu od konkretnego 1 ak-
tualnego kontekstu spotecznego. Okreélenie, ktore kiedy$ byto wulgarne lub
obrazliwe, z czasem moze sta¢ sie dwuznaczne, a nawet catkowicie zatraci¢
wulgarny charakter. Taka transformacja znaczeniowa wystapila np. w sto-
sunku do stowa ,,kobieta?”. Dobrym przyktadem jest sprawa stownego znaku
towarowego ,MADONNA” zgloszonego dla win, ktéra miata miejsce w Sta-

2 Wyrok Sadu UE z 12 grudnia 2019 r. T-683/18, w sprawie Santa Conte v EUIPO,
ECLI:EU:T:2019:855.
2 Briickner (1985): 16.
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nach Zjednoczonych w 1938 r. Rozpatrujace sprawe United States Patent and
Trademark Office (USPTO) uznalo, ze znaku tego nie mozna uznaé za per
se skandaliczny, ale nabiera on takiego charakteru, gdy odnosi sie do wina.
Zdaniem USPTO niedopuszczalne bylo udzielenie prawa ochronnego na taki
znak towarowy, ktory jednocze$nie byt kojarzony z postacia Dziewicy Maryi®.
Obecnie widoczne jest, ze komercyjne wykorzystanie terminu ,,Madonna”, kté-
ry nadal w jednym ze swoim znaczen jest okresleniem wskazujacym na Matke
Boska, nie wywoluje juz oburzenia spotecznego?..

Celem obowigzywania podstawy odmowy rejestracji zawartej w art. 129*
ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie jest jednak ,cenzura” w rejestrowaniu znakéw towaro-
wych, polegajaca na wylaczeniu od ochrony prawnej tych prowokujacych badz
cechujacych sie ztym gustem. Granica miedzy uznaniem znaku za prowoku-
jacy a sprzeczny z wyznawanymi w danej spoleczno$ci warto§ciami jest nie-
zwykle cienka. Konieczne jest wiec jak najszersze przeanalizowanie tego, w ja-
kim konteksécie i celu dane stowo, grafika itp. zostaly uzyte w oznaczeniu oraz
w jakim kontekscie 1 celu ogélnie bywaja uzywane w spoteczenstwie. Wazne
jest zwroécenie uwagi na to, jaki moze by¢ odbiér spoleczny danego oznaczenia
jako pewnej calosci. Jest to takze kryterium pomocnicze przy ustaleniu rze-
czywistego lub dominujacego charakteru danego oznaczenia. W szczegdlnosci
w przypadku oznaczen obrazliwych nalezy sprecyzowac, czy ich ,,zdolno$é do
obrazania” ma charakter obiektywny, tj. czy biorac pod uwage szerszy kon-
tekst spoteczny, dana osoba badz grupa mogtaby czué sie urazona. Nie za-
wsze bowiem wyraz czy grafika majace negatywne konotacje musza zostaé
wylaczone od rejestracji. Mozna tu przytoczy¢ np. sprawe dotyczaca stowno-
-graficznego znaku ,,€3CINKCIARZ”. W sprawie tej NSA nie znalazt niepra-
widlowoséci w ocenie dokonanej przez UPRP, ktéry stwierdzil, ze ,,mimo, iz
stowo »cinkciarz« obecnie ma znaczenie pejoratywne i oznacza osobe niegodna
zaufania oraz naciagacza, to wykorzystanie tej nazwy w roli znaku towarowe-
go nie wywoluje oburzenia”®?. Aktualny 1 konkretny kontekst spoleczny, kté-
ry nalezy uwzglednié¢ przy przeprowadzaniu badania znaku, ma wiec takze
funkcje ,korygujaca” wzgledem ustalen dokonanych jedynie na postawie zro-
del, takich jak np. stowniki. Pozwala to na okres§lenie rzeczywistego znaczenia
poszczegdlnych elementéw znaku oraz jego przewidywanego odbioru w spote-
czenstwie. Jest to rowniez odniesienie do aspektu uzywania w obrocie znaku,
ktorego tre$é badz forma przedstawieniowa nastrecza pewne watpliwosci.

Jeszcze na gruncie ustawy z 1985 r., lecz juz w pokomunistycznych re-
aliach ocena sprzecznosci znaku z zasadami wspétzycia spolecznego zajmowat

30 Bolen, Caira, Wood (1998-1999): 443.

31 Wskazaé tu mozna np. na prowokacyjna dziatalno§é artystyczna znanej wokalistki wy-
stepujacej pod pseudonimem ,Madonna” — zob. 10 of Madonna’s Most Controversial Moments
<https://www.biography.com/mews/madonna-controversial-moments>. Praktyka decyzyjna wielu
urzedéw ds. wlasnos$ci intelektualnej pokazuje takze, ze nie ma obecnie wiekszych przeszkdd, by
znaki zawierajace stowo ,Madonna” byly rejestrowane. W samym UPRP zarejestrowano np. znak
stowno-graficzny MADONNA (R.155510) dla ustug z zakresu prowadzenia sklepu i dziatalnosci
handlowej.

32 Wyrok NSA z 30 maja 2019 r., IT GSK 137/18, CBOSA.
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sie WSA w sprawie oznaczenia ,STALINSKAYA” (pol. ,stalinowska”). W spra-
wie tej sad wzial pod uwage nie tylko pisownie wyrazu nawigzujaca do postaci
Jo6zefa Stalina, podobienstwo w warstwie literalnej i fonetycznej stowa ,,stalin-
skaya” do jego polskiego odpowiednika, lecz takze kontekst spoteczny, w jakim
postrzegany byl (i jest) Jozef Stalin oraz tzw. stalinowskie metody dziatania.
Na tej podstawie WSA stwierdzil, ze gwarantowanie autorytetem panstwa
prawnej ochrony, a w konsekwencji uzywanie takiego znaku na towarach na-
bywanych powszechnie (alkohol) naruszaloby uczucia patriotyczne i osobiste
znacznej czesci spoteczenstwa.

5. Badanie towarow lub ushug, dla ktoérych znak towarowy
zostal zgloszony

Rozwazenie szerszego kontekstu w badaniu znaku towarowego w $wietle
art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p. powoduje, ze nie mozna poprzesta¢ wylacznie na
analizie jego elementéw treéciowych. Przede wszystkim rozpatrywanie zgto-
szenia nie moze odbywac sie bez uwzglednienia towardéw lub ustug, dla jakich
znak zostal zgloszony, gdyz stanowig one integralna cze$¢ zgloszenia. Moze
sie bowiem zdarzy¢ sytuacja, w ktérej dane oznaczenie bedzie w stosunku do
jednych towaréw naruszac dobre obyczaje, a w stosunku do innych juz nie.

W tym miejscu warto zwrdci¢ uwage na podzial proponowany przez Joanne
dJ. Sitko, dokonywany wedlug kryterium sposobu naruszenia przez znak do-
brych obyczajéw. Pierwszy rodzaj naruszenia moze wynikaé z relacji zacho-
dzacej pomiedzy treécia oznaczenia a rodzajem towarow, dla jakich znak zo-
stat zgloszony, podczas gdy druga forma naruszenia moze odnosic¢ sie do same;j
treSci oznaczenia®®, Tytulem przykladu mozna wskazaé na zarejestrowany
znak ,Przystanek Jezus” (R.251088), zgloszony na rzecz katolickiego stowa-
rzyszenia w stosunku do takich towaréw, jak: ksiazki, publikacje prasowe,
transmisje programéw radiowych 1 telewizyjnych. Jesli jednak tego rodzaju
znak zostalby zgloszony (np. dla érodkéw antykoncepcyjnych), to mégtby on
zostaé uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami®!.

Wykaz towarow lub uslug, dla jakich znak towarowy zostal zgloszony,
stanowi jeszcze inne wazne kryterium, ktére nalezy ocenié¢ przy badaniu tej
przeszkody. Towary 1 ustugi wyznaczaja w pewien sposdb krag potencjal-
nych odbiorcéw znaku. Zgodnie z linia orzecznicza wypracowana przez sady
unijne wlasciwy krag odbiorcow znaku nie ogranicza sie tylko do odbiorcéw,
do ktorych dane towary lub ustugi sa skierowane, ale obejmuje takze osoby,
ktore spotykaja sie z nimi przypadkowo w zyciu codziennym?®, Podstawa od-
mowy rejestrowania oznaczen sprzecznych z porzgadkiem publicznym lub do-
brymi obyczajami nie zostata wprowadzona w celu ochrony intereséw jakiej$

55 Sitko (2015): 656.

34 Por. decyzja izby odwolawczej OHIM z 6 lipca 2006 r. w sprawie R 495/2005-G.

3% Wyroki Sadu UE: z 5 pazdziernika 2011 r., T-526/09 w sprawie PAKI Logistics v OHIM,
ECLI:EU:T:2011:564: pkt 18; z 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie Efag Trade Mark Compa-
ny GmbH & Co. KG v OHIM, ECLI:EU:T:2013:593: pkt 22.
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wybranej grupy spotecznej, ale w interesie ogétu spoteczenstwa?. Zakaz ten
wyplywa z konieczno$ci poszanowania kultywowanych przez spoleczenstwo
w danym momencie wartosci, norm moralnych, zwyczajéw oraz poszanowania
obowigzujacego prawa, ktore z zalozenia powinno takie wartosci chronié.

Przy ocenie oznaczenia trzeba tez wzia¢ pod uwage specyfike polskiego
spoleczenstwa oraz jego wewnetrzna réznorodnoéé¢ spoteczna. W spoteczen-
stwie znajduja sie osoby w réznym przedziale wiekowym, o réznych pogladach
religijnych, o réznym pochodzeniu etnicznym itd. W szczegdlnosci nalezy za-
pewnié ochrone dzieciom przed tre$ciami dla nich nieodpowiednimi. Na przy-
ktad samotnie idaca osoba dorosta moze oceni¢ pewien ,kontrowersyjny” znak
towarowy jako zabawny, ale gdy idzie na zakupy z dzieckiem, odbidr takiego
oznaczenia moze by¢ juz catkowicie inny. Wynikaé¢ to moze wlasnie z powodu
wystepowania w ogdlnodostepnych miejscach znakéw zawierajacych nieodpo-
wiednie tresci dla dzieci. Mimo to mozna sie zastanawia¢ nad udzieleniem
ochrony oznaczeniu o takim ,kontrowersyjnym” charakterze, je§li towary lub
ushugi, na ktére by wskazywato, byly przeznaczone jedynie dla ekskluzywnego
grona odbiorcéw (np. samych oséb petnoletnich) z jednoczesnym wyltaczeniem
mozliwoéci zetkniecia sie z takim znakiem przez przypadkowe osoby, w szcze-
gblnoéci dzieci. Jest to jednak o tyle trudne, 1z niezwykle ciezko bytoby takie
warunki zapewnié¢. Taka mozliwo$¢ nie powinna jednak obejmowaé w szcze-
gblnoéci przypadkdéw razacych naruszen wskazanej podstawy oraz znakéw za-
wierajacych tresci obrazliwe.

Nie mozna wykluczy¢ takze sytuacji, w ktérej odmowa rejestracji ozna-
czenia na podstawie art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p. bedzie uzasadniona jedynie
ze wzgledu na ochrone wybranej grupy spotecznej, np. mniejszo$ci etniczne;j.
Nie podwaza to jednak istoty tej przeszkody rejestracyjnej, ktora przejawia sie
W tym, ze to w interesie ogbtu spoleczenstwa nie rejestruje sie pewnych ozna-
czen. Przeciwnie, dowodzi to poszanowania ogdlnie wyznawanych wartosci
przez spoleczenstwo rozumiane nie tylko jako monolityczna calo$é, lecz takze
jako zbidr rézniacych sie od siebie grup i jednostek. Ponadto w interesie ogétu
spoleczenstwa lezy to, aby zadna z wystepujacych w nich grup nie byla szkalo-
wana. Dlatego kluczowa w tym wypadku jest ocena, czy dany znak obiektyw-
nie godzi w normy prawne lub pozaprawne, a nie za$ tylko w subiektywnym
odczuciu. W orzecznictwie europejskim wyksztalcila sie reguta, w my§l ktorej
ocena istnienia omawianej podstawy odmowy rejestracji nie moze opierac sie
na sposobie postrzegania oznaczenia przez odbiorcéw, ktérych nic nie szokuje,
ani tez przez odbiorcow, ktérych tatwo mozna urazié, lecz powinna by¢ doko-
nywana na podstawie kryterium rozsadnej osoby, cechujacej sie przecietnym
progiem wrazliwo$ci 1 tolerancji®’. Kryterium to — w odniesieniu do oceny zgto-
szen krajowych — réwniez moze by¢ pomocne przy tresciowej analizie znaku
(jak owy ,,modelowy” odbiorca postrzega dane oznaczenie), a w szczegdlnosci

36 Mordwiltko-Osajda (2009): 309.

37 Wyroki Sadu UE: z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie La Mafia Franchises v EUIPO,
ECLILEU:T:2018:146; z 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie Efag Trade Mark Company
GmbH & Co. KG v OHIM, ECLI:EU:T:2013:593; z 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie Cortés del
Valle Lopez v OHIM, Legalis.
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przy ocenie obrazliwego charakteru oznaczenia. Rozwazania te wydaja sie jed-
nak bardziej odnosi¢ do sprzecznos$ci z dobrymi obyczajami, anizeli z porzad-
kiem publicznym. Powodem tego jest uzaleznienie stwierdzenia sprzecznosci
znaku z porzadkiem publicznym od naruszenia przede wszystkim — chronia-
cych pewne warto$ci — norm prawnych, a wiec od czynnika bardziej formal-
nego. Natomiast w przypadku konfliktu oznaczenia z dobrymi obyczajami to
odbiér spoteczny ma wieksze znaczenie, jest on bowiem efektem funkcjonuja-
cych w spoteczenstwie powszechnych standardéw postepowania 1 wyznawane-
go systemu wartoéci.

6. Badanie innych okolicznoéci zwigzanych ze znakiem towarowym

Szerszy kontekst, jaki nalezy uwzgledni¢ przy ocenie istnienia podsta-
wy odmowy rejestracji z art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p., nie odnosi sie jednak
do wszelkich okoliczno$ci zwiazanych z dana sprawa. Niemniej na gruncie
obowiazywania ustawy z 1985 r. pojawialy w orzecznictwie tendencje do
uwzgledniania przy ocenie sprzecznosci znaku z zasadami wspotzycia spotecz-
nego takze elementéw podmiotowych?®®. W wyroku z 13 wrzesnia 2006 r. NSA
stwierdzil, ze w tego typu sprawach konieczna jest analiza wszystkich oko-
licznoéci zwiazanych z dana sprawa®. Nieprecyzyjnoéé takiego stwierdzenia
moze prowadzi¢ do blednego wniosku, ktéry nakazywatby uwzglednianie irre-
lewantnych z punktu widzenia oceny tej przestanki czynnikéw, np. zachowa-
nia uprawnionego (jego dzialan i zamiarow). Tego rodzaju odmienne podejscie
réwniez prezentowane jest orzecznictwie NSA,

Obecnie zaréwno w doktrynie, jak 1 judykaturze dominujacy jest drugi
z przedstawionych pogladéw, w my§l ktérego ocena sprzeczno$ci oznaczenia
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie odnosi sie do zachowa-
nia zglaszajacego®'. Taki punkt widzenia jest uzasadniony rowniez w Swietle
orzecznictwa unijnego®?. Nalezy podkresli¢, ze catoksztalt okolicznosci doty-
czacych stanu §wiadomosci zglaszajacego jest podstawa rozstrzygniecia, czy
wystepuje inna bezwzgledna przeszkoda rejestracji, ktora jest zgltoszenie zna-
ku w zlej wierze (art. 129" ust. 1 pkt 6 p.w.p)*.

3 Takie stanowisko wyrazil np. NSA w wyroku z 17 lipca 2003 r., IT SA 1165/02, CBOSA.

39 Wyrok NSA z 13 wrzeénia 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.

40 Zob. wyroki NSA: z 11 maja 2005 r., IT GSK 49/05, CBOSA; z 17 lipca 2003 r., IT SA 1165/02,
Legalis.

4 Poglad taki jest prezentowany w orzecznictwie — zob. np. wyroki WSA w Warszawie:
z 17 marca 2015 r., VI SA/Wa 3736/14, CBOSA; VI SA/Wa 849/15, CBOSA; z 4 grudnia 2015 r.,
VI SA/Wa 1345/14, CBOSA; z 7 wrze$nia 2017 r., VI SA/Wa 477/16, CBOSA.; wyroki NSA:
z 18 stycznia 2005 r., II GSK 1051/04, CBOSA; z 14 czerwca 2017 r., IIT GSK 2871/15, CBOSA;
z 14 lutego 2019 r., IT GSK 5758/16, CBOSA; a takze w doktrynie — zob. Szczepanowska-Kozlow-
ska (2017): 700; Prominiska (2014).

42 Zob. wyrok Sadu UE z 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 w sprawie Durferrit GmbH v OHIM,
ECLI:EU:T:2003:107; wyrok TSUE z 13 wrzeénia 2005 r., T-140/02 w sprawie Sportwetten GmbH
Gera v OHIM, ECLI:EU:T:2005:312.; wyrok Sadu UE z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie La
Mafia Franchises v EUIPO, pkt 25, ECLI:EU:T:2018:146.

4 Rutkowska-Sowa (2018): 466.
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III. PODSUMOWANIE

Przewidziana w art. 129! ust. 1 pkt 7 p.w.p. niedopuszczalno§é rejestrowa-
nia oznaczen sprzecznych z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
nie stanowi czesto badane) podstawy odmowy rejestracji, ale mimo to pelni
ona wazng role w systemie rejestrowania znakéw towarowych. Dzieki niej
mozliwe jest ksztaltowanie obrotu gospodarczego w zgodzie zaréwno z warto-
$ciami ujetymi w ramy normatywne, jak 1 z wartoSciami niemajacymi takiego
charakteru.

Ocena wystapienia bezwzglednej przeszkody rejestracji z art. 129! ust. 1
pkt 7 p.w.p. wymaga przeprowadzenia badania uwzgledniajacego szereg roz-
nych okolicznoéci. Implikuje to rzecz jasna wiele watpliwo$ci odnoénie do za-
kresu badania znaku towarowego. Odnoszac sie do istniejacych w doktrynie
1 orzecznictwie réznych stanowisk w kwestii tego, czy ta podstawa odmowy po-
winna by¢ oceniana pod katem treSci oznaczenia czy takze z uwzglednieniem
charakteru jego uzywania w obrocie — wydaje sie, ze sa one proba uchwycenia
jednego zjawiska, ale z innych punktéw widzenia. Sprzeczno$é znaku z po-
rzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami powinna tkwi¢ w samej jego
treéci lub formie przedstawieniowej. Juz w samym znaku tkwi ,,co§”, co — je-
§li uzywane w obrocie — moze rodzi¢ niepozadane skutki. Jednakze ustale-
nie tresci znaku jest wypadkowa wielu czynnikow, wsrod ktorych kluczowa
role odgrywa aktualny i konkretny kontekst spoleczny pozwalajacy okreslié
rzeczywiste znaczenie znaku oraz jego rzeczywisty odbiér w spoteczenstwie.
Ocena znaku nie moze wiec abstrahowac od skutkéw, jakie moze on wywotaé
w obrocie.

Majac na uwadze powyzsze, trzeba stwierdzi¢, ze zakres badania oma-
wianej przeszkody rejestracji powinien by¢é mozliwie szeroki, uwzgledniajacy
szereg okoliczno$ci, takich jak slownikowe definicje poszczegblnych wyrazow,
towary 1 ustugi, dla ktérych znak zostal zgloszony, oraz wspomniany, aktual-
ny 1 konkretny kontekst spoteczny. Niekiedy to wlasnie ten kontekst przesa-
dzi o tym, czy dane oznaczenie obja¢ ochrona, a inne — podobne do niego — od
takiej ochrony wylaczy¢. Niestety widoczne sa takze przypadki rejestrowania
znakéw, w stosunku do ktorych istniejg uzasadnione watpliwo$ci wystapie-
nia sprzecznoéci z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Dlatego
rzetelne rozwazenie wszystkich uwarunkowan odnoszacych sie do znaczenia
1 odbioru znaku bedzie niwelowaé niebezpieczenstwo subiektywnej jego oceny
1 niejednolitego traktowania znakéw podobnych pod katem tresci 1 kontekstu.
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THE REFUSAL TO GRANT TRADEMARK PROTECTION
DUE TO CONTRAVENTION OF PUBLIC POLICY AND GOOD MANNERS

Summary

The protection of commonly held values in trademark law has been ensured under Article 1291%,
point 7 of the Industrial Property Law Act. Under this provision, registration of trademarks con-
trary to public policy or good manners is not permitted. An equivalent regulation is also appli-
cable under EU law in relation to the EU trademark registration system. This is regulation is one
of the absolute grounds for the refusal to register, which requires a thorough and comprehensive
examination of the trademark to be undertaken by the relevant authorities. However, there are
doubts regarding which circumstances need to be considered in such investigations. Despite the
fact that the views of the doctrine and judicature are not uniform on this issue, it is increasingly
often recognized — in particular in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union
— that there is a strong need to refer in the analysis of a trademark to a broader social context.
This context should include the cultural and political aspects characteristic of a given society.
Consequently, this would allow a proper interpretation of the content of a trademark.

Keywords: examination of trademarks; public policy; good manners



