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INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK
Interpretacja zakresu ochrony nagtowkow klas klasyfikacji nicejskiej

1 Wprowadzenie

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjety pakiet reform w zakresie znakéw towarowych UE.
Reforma obejmowata dyrektywe 2015/2436 (zwang dalej ,dyrektywg w sprawie znakoéw towarowych”,
,DZTUE”) oraz rozporzgdzenie 2017/1001 (zwane dalej ,rozporzgdzeniem w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej”, ,RZTUE”), ktére mialy na celu dalsze zwiekszanie harmonizacji przepiséw prawa w zakresie
znakéw towarowych w Unii Europejskiej. Po transpozycji DZTUE do ustawodawstwa krajowego i wejsciu w
zycie RZTUE, a takze w celu poprawy przyjaznosci i dostepnosci dla uzytkownikéw, w niniejszym wspélnym
komunikacie przedstawiono wytyczne dotyczgce interpretacji zakresu ochrony znakéw towarowych
zawierajgcych caly nagtéwek klas klasyfikacji nicejskiej (wczesniej znanym jako wspdlny komunikat dotyczgcy
wykonania wyroku w sprawie ,IP Translator’).

2 Kontekst

W dniu 19 czerwca 2012 r. Trybunat Sprawiedliwosci wydat wyrok w sprawie C-307/10 ,IP Translator”,
udzielajgc odpowiedzi na pytania dotyczace stosowania ogolnych okreslen nagtéwkéw klas klasyfikacji
nicejskiej. W szczegolnosci jedno z trzech pytan skierowanych do Trybunatu i udzielona odpowiedz brzmiaty:

Biorgc pod uwage przepisy dyrektywy 2008/95, czy wykiadnia tego rodzaju ogdlnych okreslen
zaczerpnietych z nagfowkoéw klas wskazanej [...] [klasyfikacji] [...] powinna by¢ oparta [...] na
zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?".

Zgtaszajgcy krajowy znak towarowy, ktory postuguje sie wszystkimi ogdlnymi okresleniami nagtoéwka
konkretnej klasy klasyfikaciji nicejskiej w celu wskazania towardw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono
o ochrone wynikajgcg ze znaku towarowego — musi sprecyzowac, czy jego zgtoszenie do rejestracji obejmuje
cafos¢ towardw lub ustug ujetych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektore z tych towardéw lub
ustug. W przypadku gdy zgtoszenie dotyczy jedynie niektorych z omawianych towarow lub ustug, zgtaszajgcy
Jest zobowigzany do sprecyzowania, ktérych towaréw lub ustug nalezgcych do omawianej klasy dotyczy to
zgfoszenie.”

Biorac pod uwage wplyw wyroku na owczesng europejskg praktyke w zakresie klasyfikacji oraz na
interpretacje zakresu ochrony przyznawanej w wyniku stosowania ogdinych okresleh nagtowkow klas
klasyfikacji nicejskiej, stato sie jasne, ze zharmonizowana wyktadnia wyroku przez urzedy ds. wiasnosci
intelektualnej panstw cztonkowskich, Urzad Wiasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu i Urzad Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (zwane dalej tacznie ,urzedami ds. wilasnosci intelektualnej”)
zapewnitaby wiekszg przejrzystosé, przewidywalnos¢ i pewnosé prawa zardwno wlasciwym organom, jak i
podmiotom gospodarczym. Urzedy ds. wtasnosci intelektualnej i stowarzyszenia uzytkownikow wyrazity che¢
wspétpracy w ramach takiej inicjatywy i przeprowadzity szereg spotkan i owocnych dyskusji dotyczgcych
réznych obszaréw wyroku.

Urzedy ds. wiasnosci intelektualnej i stowarzyszenia uzytkownikéw dotozyty usilnych staran w celu
opracowania Wspoélnego komunikatu dotyczgcego wykonania wyroku w sprawie ,,IP Translator” v1.2,
w ktérym przedstawiono przeglad dziatan poszczegodinych urzedow ds. wtasnosci intelektualnej w zakresie
konkretnych zagadnien zwigzanych z wykonaniem wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci, zwlaszcza w
odniesieniu do powyzszego pytania.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 DZTUE i art. 33 ust. 5 RZTUE
»Uzycie ogdélnych terminow, w tym ogdlnych okresler nagtdwkow klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje sie
jako obejmujgce wszystkie towary lub ustugi wyraznie objete dosfownym znaczeniem danego
okreslenia lub terminu. Uzycia takich terminéw lub okresleri nie mozna interpretowac jako zastrzezenia
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towaréw lub ustug, ktére nie sg objete dostownym znaczeniem danego okreslenia lub terminu’.

Majgc na uwadze zmiany DZTUE i RZTUE, wspdlny komunikat dotyczgcy wykonania wyroku w sprawie ,,IP
Translator” zostat zmieniony przez urzedy ds. wiasnosci intelektualnej i stowarzyszenia uzytkownikéw. W
szczegolnosci zaktualizowano informacje dotyczgce zakresu ochrony catych nagtéwkéw klas klasyfikacji
nicejskiej, zarchiwizowano nieaktualne tabele, wyjasniono terminologie i podano objasnienia dotyczgce
praktyk stosowanych przez niektére urzedy ds. wtasnosci intelektualnej. Ponadto zmieniono tytut wspélnego
komunikatu, aby lepiej odzwierciedlat on tres¢ dokumentu.

Przeglad praktyk stosowanych przez poszczegdlne urzedy ds. wtasnosci intelektualnej obejmuje nastepujgce
zagadnienia:
e sposob, w jaki kazdy urzad ds. wiasnosci intelektualnej interpretuje zakres ochrony wtasnych znakéw
towarowych zawierajgcych caty nagtowek klas klasyfikacji nicejskiej;
e sposob, w jaki kazdy urzad ds. wiasnosci intelektualnej interpretuje zakres ochrony znakéw towarowych
Unii Europejskiej (ZTUE) zawierajgcych caty nagtéwek klas klasyfikacji nicejskiej;
e sposobb, w jaki EUIPO interpretuje zakres ochrony krajowych znakéw towarowych zawierajgcych caty
nagtéwek klas klasyfikacji nicejskiej.
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3 Glosariusz

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje sie nastepujacg terminologie:

DOSLOWNY: zakres ochrony znakéw towarowych zawierajgcych nagtoéwek klas klasyfikacji nicejskiej
interpretuje sie jako obejmujgcy towary/ustugi wpisujgce sie w dostowne znaczenie ogodlnych okreslen
nagtéwkow tych klas.

np.: ,0dziez, obuwie, nakrycia gfowy” (caty nagtowek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej) obejmuje jedynie towary
wpisujgce sie w dostowne znaczenie kazdego okreslenia, takie jak spodnie, sandaty i kapelusze.

DOSLOWNY | ALFABETYCZNY WYKAZ: zakres ochrony znakéw towarowych zawierajgcych caty nagtéwek
klas klasyfikacji nicejskiej interpretuje sie jako obejmujgcy towary/ustugi wpisujgce sie w dostowne znaczenie
ogolnych okreslen nagtéwkéw tych klas oraz towary/ustugi uwzglednione w alfabetycznym wykazie
dotyczacym tych klas (nawet jesli te towary/ustugi nie wpisujg sie w dostowne znaczenie ogélnych okreslen)
zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowigzujagcym w dniu zgtoszenia.

np.: ,0Odziez, obuwie, nakrycia gtowy” (caly nagtowek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej), oprécz towarow
wpisujgcych sie w dosfowne znaczenie kazdego okreSlenia, obejmowatby rowniez towary uwzglednione w
alfabetycznym wykazie dotyczgcym klasy 25, nawet jesli nie wpisujg sie one w dostowne znaczenie odziezy,
obuwia i nakry¢ gtowy, takie jak kieszenie ubran, obcasy, ramy [stelaze] kapeluszy, jezeli uwzgledniono je w
wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowigzujgcym w dniu zgtoszenia.

DOSLOWNY, ALFABETYCZNY WYKAZ | INNE TERMINY (nagtowek klasy klasyfikacji nicejskiej
obejmuje wszystkie towary/ustugi w danej klasie): zakres ochrony znakéw towarowych zawierajgcych caty
nagtowek klas klasyfikacji nicejskiej interpretuje sie jako obejmujgcy towary/ustugi wpisujgce sie w dostowne
znaczenie ogdlnych okreslen nagtéwkow tych klas, towary/ustugi uwzglednione w wykazie alfabetycznym
dotyczacym tych klas (nawet jesli nie wpisujg sie w dostowne znaczenie ogolnych okreslen) zawartym w
wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowigzujacym w dniu zgtoszenia oraz wszelkie inne terminy zaliczane do
odpowiednich klas, cho¢ nieuwzglednione w odpowiednich wykazach alfabetycznych.

np.: ,0Odziez, obuwie, nakrycia gtowy” (caly nagtowek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej), oprécz towardéw
wpisujgcych sie w dostowne znaczenie kazdego okreslenia oraz towardw uwzglednionych w wykazie
alfabetycznym dotyczacym klasy 25 (zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowigzujgcym w dniu
zgtoszenia), nawet jesli nie wpisujg sie one w dostowne znaczenie odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy,
obejmowaltyby réwniez wszelkie inne terminy nalezgce do tej klasy, ale nieuwzglednione w wykazie
alfabetycznym, takie jak kotnierz buta.
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4 Zakres ochrony znakéw towarowych zawierajacych caly nagtowek klas
klasyfikacji nicejskiej

4.1 Stosowana przez urzedy wykladnia zakresu ochrony ich wilasnych znakéw towarowych
zawierajacych caly nagtéwek klas klasyfikacji nicejskiej

Znaki towarowe zgtoszone

Znaki towarowe

Urzad ds Znaki towarowe zgtoszone przed wydaniem Do V\{ydaniu Eal \f\,' zgtoszone
yviasnosm . wyroku w sprawie ,,IP Translator” SprEle ol Translat?r -a po transpozycji
intelektualnej przed transpozycja DZTUE/RZTUE
DZTUE/RZTUE
AT Dostowny Dostowny Dostowny
BG Dostowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy Dostowny? Dostowny
BOIP Dostowny Dostowny Dostowny
CY Dostowny Dostowny Dostowny
Ccz Dostowny Dostowny Dostowny
DE Dostowny Dostowny Dostowny
DK Dostowny Dostowny Dostowny
EE Dostowny Dostowny Dostowny
ES Dostowny Dostowny Dostowny
EUIPO Dostowny? Dostowny Dostowny
FI Dostowny? Dostowny Dostowny
FR Dostowny Dostowny Dostowny
GR Dostowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy Dostowny Dostowny
HR Dostowny Dostowny Dostowny
HU Dostowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy Dosiownillviligz;betyczny Dostowny?
IE Dostowny Dostowny Dostowny
IT Dostowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy Dostowny* Dostowny
LT Dostowny i alfabetyczny wykaz Dostowny Dostowny
LV Dostowny Dostowny Dostowny
MT Dostowny Dostowny Dostowny
PL Dostowny Dostowny Dostowny
PT Dostowny Dostowny Dostowny
RO Dostowny* Dostowny* Dostowny
SE Dostowny Dostowny Dostowny
Sl Dostowny Dostowny Dostowny
SK Dostowny Dostowny Dostowny

(}) Informacje na temat konkretnych $rodkéw wprowadzonych przez urzedy ds. wiasnosci intelektualnej znajdujg sie w
zatgczniku 1 (BG, RO) i zatgczniku 2 (EUIPO).

(%) Po transpozycji DZTUE ustanowiono okres przejsciowy, w ktérym wtasciciele znakdéw towarowych zawierajgcych caty
nagtowek klas klasyfikacji nicejskiej i zgtoszonych przed 1 pazdziernika 2012 r. mogg okresli¢ zakres ochrony, o jaki sie
ubiegali w dniu zgtoszenia. Takiego dalszego doprecyzowania nalezy dokonaé, sktadajgc odrebny wniosek nie pézniej
niz w dniu, w ktorym wniosek o przedtuzenie rejestracji znaku towarowego zostat ztozony po raz pierwszy po
transpozycji DZTUE (tj. 1 maja 2019 r. i zasadniczo skutecznie do 31 pazdziernika 2029 r. — z uwzglednieniem okresu
spoznionego zilozenia wniosku o przedtuzenie). Po kazdym takim przedtuzeniu towary/ustugi oznaczone znakiem
towarowym nalezy interpretowaé wytgcznie w oparciu o ich dostowne znaczenie.

(%) Transpozycji DZTUE dokonano 1 stycznia 2019 r.

(%) Od 20 maja 2014 r.

Wspdiny komunikat 4



. "EUIPN

« o EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Interpretacja zakresu ochrony nagtéwkow klas klasyfikacji nicejskiej

4.2 Stosowana przez urzedy krajowe wyktadnia zakresu ochrony ZTUE zawierajacych catly nagtéwek
klas klasyfikacji nicejskiej

ZTUE niezaleznie od daty zgtoszenia

Terminy zawarte w nagtéwkach klas nalezy interpretowaé¢ dostownie.

4.3 Stosowana przez EUIPO wykladnia zakresu ochrony krajowych znakéw towarowych
zawierajacych caly nagtowek klas klasyfikacji nicejskiej

W przypadku znakéw towarowych
W przypadku znakoéw towarowych zgtoszonych zgtoszonych

przed wydaniem wyroku w sprawie ,,IP Translator” po wydaniu wyroku w sprawie
»IP Translator”

Krajowym znakom towarowym nalezy zapewni¢ zakres ochrony
przyznany przez krajowy urzad ds. wlasnosci intelektualnej, chyba ze
urzad krajowy zinterpretuje nagtowki klas klasyfikacji nicejskiej w taki
sposob, ze obejmujg one wszystkie towary/ustugi w danej klasie.

Terminy zawarte w nagtéwkach
klas nalezy interpretowac
dostownie.

W tym przypadku krajowe znaki towarowe nalezy interpretowaé w ten
sposbb, ze obejmujg one nagtéwek klasy w sposob ,dostowny” i
zawierajg alfabetyczny wykaz wydania klasyfikacji nicejskiej
obowigzujgcego w dniu zgtoszenia.
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Zatacznik 1 Informacje na temat srodkéw wprowadzonych przez urzedy ds. wtasno$ci intelektualnej
w BG i RO w celu wyjasnienia zakresu ochrony znakéw towarowych zgtoszonych przed transpozycja
DZTUE, zawierajgcych caty nagtowek klas klasyfikacji nicejskiej

e BG
Urzad ds. wtasnosci intelektualnej daje wiascicielom znakéw towarowych mozliwos¢ okreslenia, w formie
oswiadczenia, zakresu ochrony, o jaki sie ubiegali w dniu zgtoszenia (w przypadku znakéw towarowych
zgtoszonych po wydaniu wyroku w sprawie ,IP Translator”, a przed transpozycjg DZTUE). W zwigzku z tym
wiadciciele znakdw towarowych mogg wnioskowac o dodanie towaréw/ustug uwzglednionych w alfabetycznym
wykazie oraz innych termindw, ktére mozna zaliczy¢ do danej klasy.

W przypadku braku takiego o$wiadczenia towary/ustugi oznaczone znakiem zgtoszonym po wydaniu wyroku
w sprawie ,IP Translator”, a przed transpozycja DZTUE, nalezy interpretowaé wytgcznie na podstawie ich
dostownego znaczenia.

e RO

W trakcie dwuip6imiesiecznego okresu przejsciowego (od 13 lipca 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r.) wtasciciele
znakéw towarowych zarejestrowanych w odniesieniu do catych nagtéwkow klas klasyfikaciji nicejskiej mogli
wskaza¢ w formie oswiadczenia, ze ich zamiarem w dniu zgtoszenia bylo ubieganie sie o ochrone
towaréw/ustug innych niz te objete dostownym znaczeniem ogdlnych okreslen sktadajgcych sie na cate
nagtowki klas klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem ze towary/ustugi wskazane w ten sposob byty
uwzglednione w alfabetycznym wykazie dotyczgcym tej klasy zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej
obowigzujgcym w dniu zgtoszenia.

Ponadto w odniesieniu do znakéw towarowych zgtoszonych po wydaniu wyroku w sprawie ,IP Translator” (po
22 czerwca 2012 r.) i przed transpozycjg DZTUE (przed wejsciem w zycie ustawy nr 112/2020 w dniu 13 lipca
2020 r. zmieniajgcej ustawe nr 84/1998) wtadciciele znakoéw towarowych mieli mozliwosé wskazania w
samym zgloszeniu, ze zakres ochrony powinien obejmowac réwniez alfabetyczny wykaz.

Znaki towarowe, w przypadku ktérych nie ztozono o$wiadczenia w terminie okreslonym powyzej (w akapicie
pierwszym) lub ktérych nie doprecyzowano, o czym mowa powyzej (w akapicie drugim), uwaza sie za
obejmujace jedynie towary/ustugi wpisujgce sie w dostowne znaczenie okreslen zawartych w nagtéwku
odpowiedniej klasy.

Zatacznik 2 Informacje na temat srodkéw wprowadzonych przez EUIPO w celu wyjasnienia zakresu
ochrony znakéw towarowych zgtoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie ,IP Translator”,
zawierajgcych caty nagtéwek klas klasyfikacji nicejskiej

e EUIPO

W trakcie szesciomiesiecznego okresu przejsciowego (od 23 marca 2016 r. do 24 wrzesnia 2016r.)
wiasciciele znakéw towarowych mogli wskazaé, w drodze oswiadczenia, zakres ochrony znaku towarowego,
o ktéry sie ubiegali w dniu zgtoszenia (w przypadku znakéw towarowych zgtoszonych przed 22 czerwca
2012 r.). Wiasciciele znakéw towarowych zarejestrowanych w odniesieniu do catego nagtéwka klasy
klasyfikacji nicejskiej mogli oswiadczy¢, ze ich zamiarem w dniu zgtoszenia bylo ubieganie sie o ochrone
towaréw/ustug innych niz te objete dostownym znaczeniem nagtéwka tej klasy, pod warunkiem ze towary lub
ustugi wskazane w ten sposéb uwzgledniono w alfabetycznym wykazie dotyczgcym tej klasy zawartym w
wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowigzujgcym w dniu zgtoszenia.
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Uznaje sie, ze ZTUE, w przypadku ktérych nie ztozono oswiadczenia w terminie, o ktérym mowa powyzej,
stosuje sie jedynie do towardw lub ustug wyraznie wpisujgcych sie w dostowne znaczenie okreslen zawartych
w nagtéwku odpowiedniej klasy.
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