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Nowe rodzaje znakdéw towarowych
— projekt wspolnej praktyki dotyczacej badania
wymogow formalnych oraz podstaw odmowy
I uniewaznienia

W ramach kontynuowanego od 2011 r. programu konwergencji EUIPO,
urzedoéw krajowych i organizacji uzytkownikéw pojawit sie projekt kolejnego doku-
mentu — tzw. wspdlnej praktyki tym razem dotyczacej nowych rodzajéw znakéw towa-
rowych, a konkretnie zasad badania wymogéw formalnych oraz podstaw odmowy
i uniewaznienia.

Dokument jest dos¢ obszerny i omawia wiele zagadnien, odnosi sie
w szczego6lnosci do:

e zastosowania kryteriéw ,Sieckmann” do nowych rodzajéw znakéw

towarowych,

e rozbieznosci miedzy reprezentacjg, rodzajem i opisem znaku,

* badania roszczen pierwszenstwa, gdy co najmniej jeden ze znakéw nalezy

do nowego typu,

e charakterystycznego charakteru (zdolnosci odrézniajacej) nowych rodzajéw

znakéw towarowych,

e opisowosci nowych rodzajow znakéw towarowych,

e cech charakterystycznych wynikajacych z charakteru towaru lub niezbed-

nych do uzyskania efektu technicznego lub znacznej wartosci towardéw.

Wyrok w sprawie Sieckmann' pozostaje w czesci nadal aktualny. Trybunat stwier-
dzit w nim, ze art. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych? nalezy

T Wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt,
ECLI:EU:C:2002:748.
2 DzUrz.UEL40z1989r,s. 1.
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interpretowac w ten sposoéb, iz znak towarowy moze sktadad sie z oznaczenia, ktére samo
w sobie nie moze by¢ postrzegane wizualnie, pod warunkiem ze mozna go przedstawic
graficznie, w szczegdlnosci za pomocg obrazdw, linii lub znakdéw, oraz ze przedstawienie
jest jasne, precyzyjne, niezalezne, tatwo dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne.

Nowelizacja art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych® wprowadzita jedng z istotnych zmian w definicji
znaku towarowego poprzez wyeliminowanie wymogu reprezentacji graficznej. Celem
zmiany byto utatwienie lub umozliwienie rejestrowania nowych rodzajéw znakéw towa-
rowych. W pierwszej kolejnosci ustalono szczegoty dotyczace wymogow niejako tech-
nicznych (np. akceptowalnych formatéw), ktére zostaty ujete w oddzielnym Wspdlnym
komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych,
dostepnym pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/
common_communication_8/common_communication8_pl.pdf.

Przedfozenie znaku w okreslonym formacie nie rozwigzuje jednak problemu oceny
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji takich znakoéw, ktory powinien by¢ dla znakéw
(takze pomimo réznic w formatach) jednolity. Prowadzone konsultacje zbierajg uwagi,
opinie, dane zwigzane z postrzeganiem znakéw nowego typu (takze dzwiekowych) przez
ich odbiorce.

W komunikacie wskazano konkretne przyktady oznaczen, podejmujgc prébe
ich oceny. | tak przyktadowo w odniesieniu do znakéw dzwiekowych zestawiono dwa
formaty, tj. zapis nutowy i zapis w formacie mp3. Znakiem, z czym sie chyba wszyscy
zgodzimy, jest jednak dzwiek i obydwa zapisy powinny by¢ poddane analogicznej ocenie
pod katem bezwzglednych przeszkédd. Ten fakt od strony teoretycznej nie budzi watpliwosci
— jak to ma jednak wygladac w praktyce? Zaktadajac, ze nie kazdy ekspert Urzedu, a tym
bardziej odbiorca, umie odtworzy¢ na podstawie zapisu nutowego melodie, odtworzyc¢ zas
konkretne nagranie z mp3 potrafi, to juz sama forma przedstawienia znaku determinuje
inny jego odbidr, a tym samym moze prowadzi¢ do réznych wnioskéw takze w przypadku
badania bezwzglednych przeszkéd.

Przyktad z komunikatu:

Moderaio: 90 bpm

PSP =
“‘”@.‘. | 2 — : : E
ERE ] - 3

Z pewnoscig watpliwosci moga budzi¢ kryteria oceny jasnosci i precyzji nowych
rodzajéw znakéw towarowych — art. 4 ust. 1 TMD. Jak wskazano w komunikacie,
zgodnie z art. 4 ust. 1 oznaczenie, ktére ma by¢ zarejestrowane jako znak towarowy
musi spetnia¢ trzy warunki:
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musi to by¢ znak,

musi by¢ on w stanie odréznic towary lub ustugi jednego przedsiebiorstwa
od towaréw lub ustug innych,

musi on by¢ reprezentowany w rejestrze w sposdb umozliwiajgcy wiasciwym
organom i spofeczenstwu okreslenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu
ochrony.

Sformutowano pewne propozycje okreslenia ostatniego z trzech kryteriow, jednak
sq one dos¢ ogodlne i pozostawiajg ogromne pole do interpretacji, jak pokazuje aktualna
praktyka — takze mocno rozbieznych.

W cytowanym dokumencie proponuje sie, ze ,,znak bedzie uwazany za wyrazny
i precyzyjny, o ile bedzie on technicznie dostepny i zrozumiaty, niezaleznie od tego, czy ma
znaczenie. Podejscie to jest zgodne z zasada, zgodnie z ktdrg nie ma potrzeby, aby stowo
lub znak graficzny miaty znaczenie lub zawieraty mozliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile
moze on petni¢ funkcje znaku towarowego, a zatem stuzy¢ jako wskazanie pochodzenia”.

Odnosnie do oceny konkretnych przyktadéw umieszczonych w komunikacie podaje
sie takze dos¢ ogdlne wskazéwki:

* jeden z przyktadéw nie spetnia wymogow, bowiem dzwiek jest zbyt skompli-
kowany i nie jest w stanie przekaza¢ wiadomosci, ktérg konsumenci pamietajg;
nie ma w sobie nieodfgcznego charakteru odrézniajgcego, poniewaz nie bedzie
postrzegany przez wtasciwy krag odbiorcéw jako znak pochodzenia;

w innym przykiadzie sekwencje nut uznano za ani zbyt skomplikowana,
ani zbyt banalng; z tego wywnioskowano, ze bedzie ona wyrdzniajgca dla
towaroéw, o ktore sie wnioskuje.

Kolejne przyktady, ktére Urzad poddaje pod dyskusje, to m.in.:

Examples in which feedback is needed

Sound marks Goods and services Reasoning
In this particular example, the
melody is not overly complex nor
Class 25: Clothing too banal. Therefore, the melody is
considered distinctive for the goods
applied for.
>< Class 41: Film production To be included
>< Class 41: Film production To be included

Pierwszy przyktad, dotyczacy znaku muzycznego w odniesieniu do ubran, nasunat
mi pytanie o pewna réwnos¢ w ocenie znakdéw nowego typu ze znakami, nazwijmy to,
tradycyjnymi. Aktualnie zauwazalny od paru lat trend w praktyce i orzecznictwie EUIPO
zaskakuje czesto uznawanym za rygorystyczne podejsciem do oceny wystarczajgcej zdol-
nosci odrdézniajgcej. Odmawia sie jej znakom o prostej grafice, cho¢ prostota moze prze-
mawiac na korzys¢ zapamietywania znakdw i — jak pokazuje praktyka rynkowa — odbiorcy
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znaki takie zapamietuja. Odmawia sie takze znakom ztozonym, jak np. etykiety, cho¢
odbiorcy potrafig po nich doskonale rozpozna¢ zrédto pochodzenia towardw. Przykfady
spraw, w ktérych odmoéwiono wskazanym znakom zdolnosci odrézniajace;.

stop

zrza EX3

cafe

Decyzja Pigtej Izby Decyzja Pigtej Izby Decyzja Drugiej Izby
Odwotawczej z 5.01.2017 r. Odwotawczej z 19.06.2015 . Odwotawcze z 15.04.2019 r.
w sprawie R 1233/2016-5 w sprawie R 3089/2014-5 w sprawie R 2363/2018-2

AVS S
Odmowa dotyczgca znaku Decyzja Piatej Izby Decyzja Drugiej Izby
zztue-017913212 Odwotawczej z 22.03.2017 r. Odwotawczej z 2.09.2019 r.
w sprawie R 1117/2016-5 w sprawie R 1166/2019-2

Regulacje prawne nie okreslajag wymaganego progu zdolnosci odrézniajacej
znakow. W praktyce zatem minimum podlega subiektywnej ocenie danego eksperta, czesto
w oderwaniu od kontekstu rynkowego, w ktdrym znak bedzie lub juz od lat sie pojawia.
Sprawy te budzity i nadal budza u rzecznikow patentowych i zgtaszajacych dosé duze
emocje ze wzgledu na niespojnos¢, oderwanie od realidw, jak i od uprzednich, a nawet
rownolegtych rejestracji (decyzji) samego EUIPO. Aktualnie ten trend jest juz dosc¢ ustabili-
zowany w praktyce EUIPO. To uproszczone przestanie uwidocznito sie takze moim zdaniem
w omawianym komunikacie. Pozostaje ono zaréwno w stosunku do znakéw tradycyjnych,
jak i nowych form znakéw w wielu przypadkach w opozycji z realiami, tj. praktyka rynkowa
i przyzwyczajeniami ich odbiorcow.

Urzad poddaje pod ocene w konsultacjach takze inne przyktady, jednym z nich
w odniesieniu do produkgji filmow jest krétki muzyczny fragment gitarowy, kolejny zas
to ,wygwizdana” sekwencja/melodia. W przypadku filméw samo wyeksponowanie znaku
lub jego sposdb — co wydaje sie oczywiste — moze zmienic¢ wrazenie i odbior znaku dzwie-
kowego, tatwosc¢ jego zapamietywania, przekaz. Determinujagcym czynnikiem postrzegania
znaku przez odbiorce moze by¢ wedtug mnie zatem takze kontekst, w ktérym odbiorca
spotyka sie ze znakiem. Przy czym w przypadku znakéw przeznaczonych do oznaczania
produkgji filmowych, zaktadajac jego silng ekspozycje, przedstawiony przyktad posiada
wymagang zdolnos¢ odrézniajgca. Sama ztozonos¢ znaku, czy odwrotnie jego prostota, nie
moga przesadzac o zdolnosci odrézniajacej. Takze ewentualna zdolnos¢ do powtérzenia
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(odtworzenia) melodii byfaby kryterium najtrafniejszym. Zresztg dotyczy to rowniez znakéw
znakow graficznych, ktorych w wielu przypadkach nie jesteSmy w stanie samodzielnie
odtworzy¢ — np. narysowac, a nawet prawidtowo opisa¢ — co nie oznacza, ze go nie
rozpoznamy i nie powigzemy z konkretnymi towarami danego producenta. Wpisuje sie to
bowiem w zasade ogdlnego, rozmazanego obrazu pozostawionego przez znak w umysle
odbiorcow. Pomimo tego jednak znaki te petnig skutecznie swojg funkcje.

Dokonujgc zestawienia pewnych wyrobionych nawykéw dotyczacych postrzegania
réznego rodzaju oznaczen z najsilniej rozwijanym w systemie edukacyjnym postrzeganiem
u odbiorcéw, dochodzimy do wniosku o dominacji postrzegania wizualnego. Z wrazliwoscig
na dzwiek, melodie, takze ze wzgledu na czesciowo szczatkowa edukacje w tym zakresie,
jest moim zdaniem duzo gorzej. Potwierdzajg to réwniez badania ludzkiego mézgu, jak
i konkretniej pamieci wizualnej czy fonetycznej. W publikacji Postrzeganie marki a sytu-
acja ekonomiczna nabywcow* przedstawiono wyniki badan przeprowadzonych w 2017 r.
Zaden z respondentdw nie wskazat, ze pod pojeciem marki (znaku towarowego) dostrzega
inne, poza-wizualne kategorie znakdw, przy zastrzezeniu, ze osoby prowadzace badania
(eksperci) takie kategorie braty w ogdle pod uwage.

Tabela 1. Struktura odpowiedzi dotyczaca rozumienia pojecia ‘marka’
(Table 1. The structure of responses concerning the understanding of the term ‘brand’)

Wyszczegdlnienie Odpowiedzi (w %)
(Specification) (Responses [in %])

Znak graficzny, symbol 553
(Logo, symbol) .
Nazwa
(Name) 456
Znany producent 535
(Well-known producer) '
Produkt dobrej jakosci 240
(Good quality product) !
Element wyrézniajacy produkty miedzy soba 26
(An element distinguishing products from each other) !
Gwarancja otrzymania produktu zawsze tej samej jakosci 327
(Guarantee of receiving every time the product of the same quality) !

Mozliwe odpowiedzi wielokrotne, N = 220
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie wynikéw badan (kwiecien-maj 2016)

Konsultujgc zatem kryteria badania zdolnosci odrézniajacej, nalezatoby moim
zdaniem spdjnie zrewidowac zaréwno praktyki co do bezwzglednych przeszkéd dotycza-
cych znakéw tradycyjnych, jak i nowych rodzajéw w kontekscie charakterystyki odbiorcy
z terytorium UE, z réznych warstw spotecznych i regionéw, stopnia zamoznosci, wyksztat-
cenia (np. muzycznego) i wyczulenia na dane kategorie, cechy produktéw, co powinno
pozwoli¢ zrewidowad aktualng i jednak postrzegang jako restrykcyjng praktyke EUIPO.

Projekt dokumentu nosi nazwe CP11, a jego petna tres¢ dostepna jest pod
adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news?p p_id=csnews WAR_csnewspor-
tlet&p p_lifecycle=0&p p_state=normal&p p_mode=view&journalld=5359763&jour-
nalRelatedld=manual/

4 M. Czeczotko, A. Kudlinska-Chylak, P. Danielak, H. Gérska-Warsewicz, Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywcow,
Warszawa 2017.
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