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odrdzniajgcego

1 KONTEKST

Urzedy ds. wlasnosci intelektualnej nalezace do Sieci wlasnosci intelektualnej Unii Europejskiej kontynuujg
wspotprace w ramach programu konwergenciji. Obecnie uzgodnity one wspding praktyke w kwestii tego, kiedy
znak graficzny zawierajgcy stowa o charakterze czysto opisowym / pozbawione charakteru odrézniajacego
mozna uznac¢ za spetniajgcy warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy z uwagi na fakt, ze element
graficzny nadaje temu znakowi wystarczajgco odrdzniajgcy charakter.

Ta wspdlna praktyka jest publikowana za posrednictwem niniejszego wspdlnego komunikatu w celu dalszego
zwiekszania przejrzystosci, pewnosci prawa i przewidywalnosci z korzyscig zarowno dla ekspertow
badajgcych zgtoszenia, jak i dla uzytkownikéw.

Nastepujace kwestie nie wchodzg w zakres projektu:
o kwestie jezykowe: dla celéw projektu uznaje sie, ze elementy stowne majg charakter czysto opisowy
/ sg pozbawione charakteru odrézniajgcego we wszystkich jezykach;
e interpretacja zrzeczenia sie prawa wylgcznego: wspoélna praktyka nie wptywa na przyjmowanie lub
interpretowanie przez urzedy ds. wtasnosci intelektualnej zrzeczenia sie prawa wyltgcznego;
e uzywanie znaku towarowego (w tym uzyskany charakter odrézniajgcy i sposéb faktycznego
wykorzystywania znaku w handlu).

2 WSPOLNA PRAKTYKA

Ponizszy tekst stanowi podsumowanie gtéwnych postulatéow i najwazniejszych zasad wspadlnej praktyki. Petny
tekst mozna znalez¢ na koncu niniejszego komunikatu.

W celu ustalenia, czy elementy graficzne znaku osiggajg prég charakteru odrézniajgcego, rozpatruje sie
nastepujgce kryteria:

*Uwaga: Oznaczenia zawierajgce stowa ,Flavour and aroma” zgtoszone sg w odniesieniu do kawy, klasa 30, oznaczenia
zawierajgce stowa ,Fresh sardine” i ,Sardines” zgtoszone sg w odniesieniu do sardynek, klasa 29, oznaczenie zawierajgcy
skrét ,DIY” zgtoszone jest w odniesieniu do zestawow czesci do montazu mebli, klasa 20, oznaczenia zawierajgce stowa
~Pest control services” zgtoszone sg w odniesieniu do ustug zwalczania szkodnikéw, klasa 37, a oznaczenie zawierajgce
stowa ,Legal advice services” zgtoszone jest w odniesieniu do ustug poradnictwa prawnego, klasa 45.

W ODNIESIENIU DO ELEMENTOW SLOWNYCH ZNAKU
Kryterium | Kr6j pisma i czcionka

Wspoblna e Na ogot elementy stowne o charakterze opisowym / pozbawione charakteru
praktyka odrézniajgcego przedstawione podstawowym/standardowym krojem pisma, literami
lub odrecznym krojem pisma — z efektami czcionki lub bez (pogrubienie, kursywa)
— nie mogg zosta¢ zarejestrowane.

Przykiady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgceqgo:

Fresh Sardine  Fiesh Sandine  FrEsh SaRdine
Flavoar ud wara  Flovowr and aroma Flavour and arwen

e W przypadku, gdy standardowe kroje pisma zawierajg elementy grafiki jako czes¢
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liter, elementy te musza mie¢ wystarczajacg wptyw na znak jako catos¢, aby nada¢
mu charakter odrdzniajgcy. Jezeli elementy te sg wystarczajgce do odwrécenia
uwagi konsumenta od opisowego znaczenia elementu stownego lub mogag wywrzeé
trwate wrazenie odnosnie do znaku, znak moze zosta¢ zarejestrowany.

Przykiady elementéw o charakterze odrézniajgcym:

i W) 2 7 AVELR AND ARSHA Y

Kryterium Potgczenie z kolorem

Wspélna e Samo ,dodanie” jednego koloru do elementu stownego o charakterze opisowym /

praktyka pozbawionego charakteru odrdzniajgcego do samych liter albo w tle nie bedzie
wystarczato do nadania znaku charakteru odrézniajgcego.

o Wykorzystywanie kolorow jest powszechne w handlu i nie bytoby postrzegane jako
oznaczenie wskazujgce na pochodzenie. Nie mozna jednak wykluczyé, ze
szczegolny uktad koloréw, ktory jest nietypowy i moze by¢ tatwo zapamietany przez
wiasciwego konsumenta, nada znakowi charakter odrézniajacy.

Przyktady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:
Flavour and aroma Flavewr end erema Flavour and aroma
Kryterium | Potgczenie ze znakami interpunkcyjnymi i innymi symbolami
Wspolna e Na ogét dodanie znakdéw interpunkcyjnych lub innych symboli powszechnie
praktyka stosowanych w handlu nie nadaje charakteru odrézniajgcego oznaczeniu
sktadajgcemu sie z elementéw stownych o charakterze opisowym / pozbawionych
charakteru odrézniajgcego.
Przyktady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:
“Flavour and aroma”  FreshSardine. ™
Kryterium | Rozmieszczenie elementéw stownych (bokiem, do géry nogami itp.)
Wspélna ¢ Na ogot fakt, ze elementy stowne sg rozmieszczone pionowo, do géry nogami lub
praktyka w jednym wierszu albo w wiekszej liczbie wierszy, nie wystarczy, by nadac

oznaczeniu charakter odrézniajgcy w minimalnym wymaganym stopniu,
niezbednym do rejestraciji.

Przykiady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:

Flavour §
pWOIY puenosely A4 &

e Sposdb rozmieszczenia elementéw stownych moze jednak nadaé oznaczeniu
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charakter odrdzniajgcy, gdy rozmieszczenie to ma taki charakter, ze przecietny
konsument raczej skupia sie na nim, niz od razu dostrzega przestanie opisowe.

Przykiady elementéw o charakterze odrézniajgcym:

F d
And I n
r a a
Flavour v . m
o
m r u
a A r

W ODNIESIENIU DO ELEMENTOW GRAFICZNYCH ZNAKU

Kryterium

Wspoblna
praktyka

Uzywanie prostych ksztattdw geometrycznych

e Jest malo prawdopodobne, aby mozliwe do przyjecia byty elementy stowne o
charakterze opisowym / pozbawione charakteru odrézniajgcego w potaczeniu z
prostymi ksztattami geometrycznymi, takimi jak: punkty, linie, odcinki, okreqi,
trojkaty, kwadraty, prostokaty, rownolegtoboki, pieciokaty, szesciokaty, trapezy i
elipsy, w szczegolnosci, gdy wyzej wymienione ksztatty sg uzyte jako obramowanie
lub obwddka.

Przykiady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgceqgo:

I'-.- T - R
Elio ! Flavour and aroma \': ] Flavour

£ and
T e — e —
—_ -".l aroma

e Z drugiej strony ksztalty geometryczne mogg nadawac charakter odrézniajgcy
oznaczeniu, gdy ich przedstawienie, uktad lub potgczenie z innymi elementami
tworzy catosciowe wrazenie, ktére jest w wystarczajgcym stopniu odrézniajgce.

Przykiady elementéw o charakterze odrézniajgcym:

Flavour and aroma

Kryterium

Wspblna
praktyka

Wspdlny komunikat

Rozmieszczenie i proporcje (rozmiar) elementu graficznego w stosunku do elementu
stownego

e Na ogodt, jezeli element graficzny, ktéry sam w sobie ma charakter odrdzniajgcy,
zostanie dodany do elementu stownego o charakterze opisowym / pozbawionym
charakteru odrézniajgcego, znak mozna zarejestrowac, pod warunkiem ze dany
element graficzny z powodu jego rozmiaru lub rozmieszczenia jest dobrze
rozpoznawalny w oznaczeniu.

Przykiady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgceqgo:

Flavour and aromas  S2zeof Sancdlinee
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Przyktad elementu o charakterze odrézniajgcym:
'-ﬁ
w— Flavour and aroma
Kryterium Czy element graficzny stanowi przedstawienie towardéw lub ustug lub ma z nimi bezpo$redni
zwigzek?
Wspoblna » Uwaza sie, ze element graficzny ma charakter opisowy lub jest pozbawiony
praktyka charakteru odrézniajgcego, jezeli:

— jest realistycznym przedstawieniem towardéw lub ustug;

— sklada sie z symbolicznego/stylizowanego przedstawienia towarow lub ustug,
ktére nie odbiega znaczaco od powszechnie wykorzystywanego
przedstawienia tych towarow i ustug.

Przyktady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:
BB resh Sardine g Sardines @ From the sea to your plate
Przyktady elementéw o charakterze odrézniajgcym:
\) resh Sard]ne @Hﬂﬁesh Sardine
» Element graficzny, ktéry nie stanowi przedstawienia towaréw i ustug, ale ma
bezposredni zwigzek z wiasciwosciami towaréw i ustug, nie bedzie nadawat
oznaczeniu charakteru odrézniajgcego, chyba ze jest w wystarczajgcym stopniu
stylizowany.
Przyktady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:
/%PEST CONTROL SERVICES
Przyktad elementu o charakterze odrézniajgcym:
@ PEST CONTROL SERVICES
Kryterium | Czy element graficzny jest powszechnie wykorzystywany w handlu w odniesieniu do
towarow lub ustug objetych zgtoszeniem?
Wspblna e Na ogdt elementy graficzne powszechnie lub zwyczajowo wykorzystywane w
praktyka handlu w odniesieniu do towaréw lub ustug objetych zgtoszeniem nie nadajg catemu
oznaczeniu charakteru odrézniajgcego.

Wspdlny komunikat
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Przykitady elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego:

_ Fz;luuuj% L m | Féavour
avour and aroma
and aroma SARDINE

T

LEGAL ADVICE SERVICES

W ODNIESIENIU ZAROWNO DO ELEMENTOW SLOWNYCH, JAK | DO ELEMENTOW GRAFICZNYCH

ZNAKU

Wspodlna
praktyka

Jak pofgczenia kryteriow wptywajg na charakter odrézniajgcy?

o Na ogot potgczenie elementédw graficznych i elementéw stownych, ktére rozpatrywane
indywidualnie sg pozbawione charakteru odrézniajgcego, nie powoduje, ze znak ma

charakter odrézniajgcy.

o Niemniej jednak potgczenie tych elementéw rozpatrywane jako catos¢ mogtoby byc¢
postrzegane jako oznaczenie wskazujgce na pochodzenie ze wzgledu na przedstawienie i
kompozycje oznaczenia. Bedzie tak w przypadku, gdy potgczenie wywiera ogolne wrazenie,
ktore jest dostatecznie dalekie od opisowego / pozbawionego charakteru odrézniajgcego

przestania elementu stownego.

Przyktady: Aby oznaczenie mogto zostac zarejestrowane, musi mie¢ minimalny poziom charakteru
odrézniajgcego. Przedstawiona skala stuzy pokazaniu, gdzie znajduje sie prog. Ponizsze przyktady
od lewej do prawej zawierajg elementy o coraz wiekszym wptywie na charakter odrézniajacy
znakéw, powodujgce, ze znaki sg w catosci pozbawione charakteru odrézniajgcego (czerwona
kolumna) albo w catosci majg charakter odrézniajgcy (zielona kolumna).

Znaki pozbawione chare

odrézniajgcego

Znaki o charakterze
odrézniajagcym

Flavoar SHlavows Flawowr and aroms FlAVORE and FLA@“D.N,AOuA

and aod SA\reme

aroma Aoma F! avQur and ArOma
i
[[ﬂavour and aroma ]

Flavourand Flavour an @
2.
Fresh Q resh sardjne éFresh sardine
T Fresh SAIGNE «r T i — FRESH&ARD[NE
sardine @ 1

3. FRESH ATV 4
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Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zgtaszajgcy nie uzyska wylgcznych praw do stéw o charakterze opisowym /
pozbawionych charakteru odrézniajgcego, kiedy to element graficzny nadaje znakowi jako catosci charakter
odrézniajgcy. Zakres ochrony jest ograniczony do catej kompozycji tworzgcej znak. Omowienie wptywu na
zakres ochrony, w przypadku gdy znak sktada sie z elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego / o
charakterze mato odrézniajgcym, znajduje sie w zasadach wspdlnej praktyki CP5. Wzgledne podstawy
odmowy — prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad (wptyw elementdw pozbawionych charakteru
odrézniajgcego / o charakterze mato odrézniajgcym).

3 WDROZENIE

Podobnie jak miato to miejsce w przypadku wczesniejszych wspdlnych praktyk, ta wspdlna praktyka wejdzie
w zycie w ciggu trzech miesiecy od daty publikacji niniejszego wspolnego komunikatu.

Dalsze szczegoty dotyczace wdrozenia niniejszej wspolnej praktyki znajdujg sie w tabeli ponizej. Urzedy
wdrazajgce praktyke mogg opublikowa¢ dodatkowe informacje na swoich stronach internetowych.

Wykaz urzedéw wdrazajacych

Wspdlny komunikat 6
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1 KONTEKST PROGRAMU

Mimo odnotowywanego w ostatnich latach wzrostu intensywnosci dziatan w zakresie znakéw towarowych i
wzoréw przemystowych wysitki na rzecz zapewnienia konwergencji praktyk urzedéw w skali ogélnoswiatowej
przyniosty jedynie umiarkowane rezultaty. Przed Europg jeszcze dtuga droga do pokonania, zanim uda jej sie
zniwelowac réznice miedzy urzedami ds. wiasnosci intelektualnej w UE. W planie strategicznym EUIPO
wskazano ten problem jako jedno z najwiekszych wyzwan, jakim nalezy sprostac.

W zwigzku z powyzszym, w czerwcu 2011 r. uchwalono program konwergenciji. Program jest wyrazem
wspolnej determinacji urzedéw krajowych, Urzedu Wiasnosci Intelektualnej Beneluksu (BOIP), EUIPO i
uzytkownikéw, by rozpoczagé nowa ere w dziatalnosci urzedow ds. wtasnosci intelektualnej UE przez stopniowe
stworzenie europejskiej sieci wspotdziatania i wspotpracy zapewniajgcej lepsze srodowisko ochrony wtasnosci
intelektualnej w Europie.

Wizjg programu jest ,stworzenie i propagowanie przejrzystosci, pewnosci prawnej, jakosci i
przydatnosci, zaréwno z perspektywy zgtaszajacych, jak i urzedu”. Cel ten zostanie osiggniety poprzez
wspotprace na rzecz harmonizacji praktyk, co przyniesie znaczace korzysci zaréwno uzytkownikom, jak i
urzedom ds. wtasnosci intelektualne;j.

W pierwszym etapie realizacji programu konwergencji rozpoczeto realizacje nastepujacych pieciu
projektéw:
= CP 1. Harmonizacja klasyfikacji
= CP 2. Konwergencja nagtéwkow klas
= CP 3. Charakter odrézniajacy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym /
stowa niemajace charakteru odrézniajacego
» CP 4. Zakres ochrony znakéw czarno-biatych
= CP 5. Wzgledne podstawy odmowy — prawdopodobieistwo wprowadzenia w btad (wptyw
elementéw pozbawionych charakteru odrézniajacego / o charakterze mato odrézniajacym)

Niniejszy dokument dotyczy nowej wspdlnej praktyki, ktora jest przedmiotem trzeciego projektu: CP 3.
Charakter odrézniajacy — znaki graficzne zawierajace stowa o charakterze opisowym / stowa niemajace
charakteru odrézniajacego.

2 OPIS PROJEKTU

Gdy rozpoczynano projekt, wystepowaty znaczne réznice miedzy urzedami ds. wtasnosci intelektualnej w UE
pod wzgledem oceny znakéw ztozonych zawierajgcych elementy graficzne i stowa o charakterze czysto
opisowym / pozbawione charakteru odrézniajgcego. Te rézne praktyki i interpretacje prowadzg do réznych
wynikéw, podwazajgc w ten sposéb pewnos¢ prawa i przewidywalno$é w odniesieniu do tego, kiedy elementy
graficzne nadajg znakowi charakter w wystarczajgcym stopniu odrdzniajacy, aby znak ten mozna byto uzna¢
za spetniajgcy warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy.

W zwigzku z powyzszym urzedy dostrzegty potrzebe harmonizacji, uznajgc, ze wspdlna praktyka bytaby
korzystna dla uzytkownikow i dla samych urzedow.

Celem projektu jest konwergencja w zakresie podejscia do tego, kiedy znak graficzny zawierajacy stowa

o charakterze czysto opisowym / pozbawione charakteru odrézniajgcego mozna uzna¢ za spetniajacy
warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy z uwagi na fakt, ze element graficzny nadaje temu

Wspoélna praktyka 1
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znakowi wystarczajgco odrézniajacy charakter.

Przewidziano cztery zasadnicze rezultaty projektu dotyczgce réznych kwestii:
1) wspodlna praktyka obejmujaca wspélne podejscie opisana w dokumencie przettumaczonym na
wszystkie jezyki UE;
2) wspdlna strategia komunikacji na potrzeby tej praktyki;
3) plan dziatania stuzacy wdrozeniu wspélnej praktyki;
4) analiza potrzeb zajecia sie dotychczasowa praktyka.

Niniejszy dokument jest pierwszym z czterech rezultatéw projektu.

Rezultaty projektu sg opracowywane i uzgadniane przez uczestniczgce urzedy ds. wtasnosci intelektualnej z
uwzglednieniem uwag stowarzyszen uzytkownikow.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyto sie w lutym 2012 r. w Alicante w celu wyznaczenia ogélnych
kierunkow dziatania, zakresu projektu i jego metodyki. Kolejne spotkania odbyty sie w pazdzierniku 2012 r.,
czerwcu i pazdzierniku 2013 r., lutym, kwietniu, czerwcu i grudniu 2014 r. oraz w lutym 2015 r. Podczas tych
spotkan grupa ds. pakietu roboczego, ktéra odpowiada za wypracowanie wspolnej praktyki, doktadnie omodwita
cele projektu i osiggnieto porozumienie w sprawie zasad wspolnej praktyki.

3 CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Niniejszy dokument bedzie stuzyt jako odniesienie dla urzedéw ds. wtasnosci intelektualnej, stowarzyszen
uzytkownikow, zgtaszajgcych i petnomocnikdw w zakresie wspdlnej praktyki w kwestii tego, kiedy znak
graficzny zawierajgcy stowa o charakterze czysto opisowym / pozbawione charakteru odrézniajgcego mozna
uznac za spefniajacy warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy z uwagi na fakt, ze element graficzny
nadaje temu znakowi jako catosci wystarczajgco odrdzniajgcy charakter. Dokument bedzie powszechnie i
tatwo dostepny oraz bedzie zawierat jasne i petne wyjasnienie zasad, na ktérych opiera si¢ nowa wspoéina
praktyka. Zasady te bedg powszechnie stosowane i majg w zatozeniu objaé swoim zakresem zdecydowang
wiekszos¢ przypadkéw. Charakter odrdzniajgcy trzeba ocenia¢ indywidualnie w kazdym przypadku, wiec
wspoélne zasady majg charakter wytycznych stuzgcych zapewnieniu, aby poszczegdlne urzedy dochodzity do
podobnych, przewidywalnych wnioskéw, gdy w gre wchodzg te same podstawy.

4 ZAKRES PROJEKTU

Zgodnie z orzeczeniem Trybunatu w jego wyroku w sprawie C-104/01 Libertel, pkt. 48-50:

»Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawa wynikajgce ze znakéw towarowych stanowig zasadniczy
element systemu niezaktéconej konkurencji, ktérej stworzenie i utrzymanie jest celem traktatu WE. [...]

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy zarejestrowany znak przyznaje witascicielowi w odniesieniu
do konkretnych towaréw Ilub ustug, wytgczne prawa, na podstawie ktorych przystuguje mu wytgcznosé
korzystania z zarejestrowanego oznaczenia bez ograniczenia w czasie.

Mozliwos¢ rejestracji znaku towarowego moze podlega¢ ograniczeniom zwigzanym z ochrong
interesu publicznego”.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (,dyrektywa”) stanowi

WspoéIna praktyka 2



INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru
odrdzniajgcego

w art. 3 ust. 1 lit. b) i ¢) (1), ze znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrézniajacego
charakteru, oraz opisowe znaki towarowe, tj. znaki towarowe, ktére sktadajg sie wytgcznie z oznaczen lub
wskazowek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub swiadczenia ustugi, lub innych wiasciwosci
towaréw lub ustug, nie s3 rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, mogga zostac¢
uniewaznione.

Rézne podstawy odmowy trzeba interpretowac w Swietle interesu publicznego lezgcego u podstaw kazdej z
nich (zob. wyrok w sprawach potgczonych C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel, pkt 45—46, wyrok w sprawie
C-329/02 P, SAT.1, pkt 25).

W interesie publicznym lezy zapobiezenie rejestracji znaku, ktory jest nie jest w stanie odrézni¢ towardw lub
ustug, o ktérych rejestracje sie wnioskuje, od towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw.

Zakres projektu jest nastepujacy:
,Celem tego projektu jest wypracowanie wspolnej praktyki w kwestii tego, kiedy znak graficzny
zawierajgcy stowa o charakterze czysto opisowym | pozbawione charakteru odrézniajacego mozna
uznac za spetniajgcy warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy z uwagi na fakt, ze element
graficzny nadaje temu znakowi wystarczajgco odrdzniajacy charakter”.

Nastepujace kwestie nie wchodzg w zakres projektu:
o kwestie jezykowe: dla celéw projektu uznaje sie, ze elementy stowne majg charakter czysto opisowy
| sg pozbawione charakteru odrézniajgcego we wszystkich jezykach;
e interpretacja zrzeczenia sie prawa wytgcznego;
e uzywanie znaku towarowego (w tym uzyskany charakter odrézniajgcy i sposob faktycznego
wykorzystywania znaku w handlu).

W celu ustalenia, czy elementy graficzne znaku osiggajg prog charakteru odrézniajgcego, rozpatruje sie
nastepujgce kryteria:
» W odniesieniu do elementow stownych znaku:
o Kréj pisma i czcionka
o Potgczenie z kolorem
o Poflgczenie ze znakami interpunkcyjnymi i innymi symbolami
o Rozmieszczenie elementéw stownych (bokiem, do géry nogami itp.)
» W odniesieniu do elementéw graficznych znaku:
o Uzywanie prostych ksztaltdw geometrycznych
o Rozmieszczenie i proporcje (rozmiar) elementu graficznego w stosunku do elementu stownego
o Czy element graficzny stanowi przedstawienie towaréw lub ustug lub ma z nimi bezposredni
zwigzek?
o Czy element graficzny jest powszechnie wykorzystywany w handlu w odniesieniu do towaréw
lub ustug objetych zgtoszeniem?
» W odniesieniu zaréwno do elementéw stownych, jak i do elementéw graficznych znaku:
o Jak kombinacje kryteribw wptywajg na charakter odrézniajgcy?

(}) Wszelkie odniesienia do artykutéw dyrektywy nalezy rozumie¢ jako odniesienie do odpowiednich artykutow
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.
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5 WSPOLNA PRAKTYKA

5.1 Stowa o charakterze opisowym / pozbawione charakteru odrézniajgcego

Dla celéw projektu uznaje sie, ze elementy stowne znaku majg charakter czysto opisowy / sg pozbawione
charakteru odrézniajgcego, poniewaz gtéwnym celem jest konwergencja podejscia do tego, kiedy dodanie
znaku graficznego nadaje znaku jako catosci wystarczajgco odrdzniajacy charakter, umozliwiajgc mu w ten
sposob petnienie jego podstawowej funkcji i spetnienie warunkéw badania bezwzglednych podstaw odmowy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem aby znak towarowy miat charakter odrézniajacy dla celow art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy, musi by¢ w stanie petnic swojg podstawowa funkcje, a mianowicie gwarantowac
konsumentowi lub uzytkownikowi koncowemu mozliwosé okreslenia pochodzenia handlowego
towarow lub ustug oznaczonych znakiem, umozliwiajgc mu, bez ewentualnosci wprowadzenia w btad,
odréznienie tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia, aby mogt powtérzy¢ to
doswiadczenie, gdy okazalo sie pozytywne, lub go unikng¢, gdy okazato sie negatywne (zob. sprawa C-39/97,
Canon, pkt 28, i sprawa T-79/00, LITE, pkt 26).

Jak orzekt Trybunat, ogoiny interes, nierozerwalnie zwigzany ze zdolnoscig znaku towarowego do petnienia
jego podstawowej funkcji, lezacy u podstaw art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy polega na zapewnieniu, aby
oznaczenia o charakterze opisowym lub wskazéwki okreslajgce cechy towaréw lub ustug, dla ktérych
wystepuije sie o rejestracje, mogty by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich przedsiebiorcéow oferujgcych
takie towary lub ustugi, poprzez uniemozliwienie zastrzegania tych oznaczen lub wskazéwek dla jednego
przedsiebiorstwa z tytutu ich rejestracji jako znaku towarowego (zob. sprawy C-299/99 Remington, pkt 30,
C-329/02 P, SAT.1, pkt 30, sprawy potgczone C-90/11 i C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, pkt
31, C-53/01 P, Linde, pkt 73, i C-104/01, Libertel, pkt 52, C-363/99 Postkantoorpkt 54, sprawy potgczone
C-108/97 i C-109/97 Chiemsee, pkt 25).

Charakter odrézniajgcy trzeba oceniac, po pierwsze, w stosunku do towardéw lub ustug, dla ktérych znak
towarowy zostat zgtoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez wtasciwy krag
odbiorcow (zob. sprawy C-53/01 P, Linde, pkt 41, C-363/99, Postkantoor, pkt 34, sprawy potgczone
C-468/01 P to C-472/01 P, Tabs, pkt 33).

Chociaz kazda z podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 jest niezalezna od innych i wymaga
oddzielnego zbadania, to jednak zakresy stosowania poszczegolnych podstaw wymienionych w art. 3 ust. 1
lit. b) i c) wyraznie na siebie zachodza (zob. sprawy potgczone C-90/11 i C-91/11, Natur-Aktien-Inde / Multi
Markets Fund, pkt 20, C-53/01 P, Linde, pkt 67, sprawa C-363/99 Postkantoor, pkt85, sprawa C-392/02 P,
SAT/2, pkt 25).

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze oznaczenie, ktore stanowi opis wiasciwosci towarow lub ustug dla
celéw art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy, jest z tego powodu bezwzglednie pozbawione charakteru odrézniajacego
w odniesieniu do tych towaréw i ustugi w rozumieniu artykutu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Niemniej jednak
znak moze by¢ pozbawiony charakteru odrézniajacego w odniesieniu do towaréw i ustug z innych
przyczyn niz jego ewentualny charakter opisowy (zob. sprawa C-265/00, Biomild, pkr 19, sprawa C-363/99
Postkantoor, pkt 86, i sprawa C-51/10 P, 1000, pkt 33).

Znak towarowy o charakterze opisowym jest zatem bezwzglednie pozbawiony charakteru odrézniajgcego,

chociaz znak towarowy moze by¢ pozbawiony charakteru odrézniajgcego z przyczyn innych niz charakter
opisowy.
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5.2 Jakie w odniesieniu do elementéw graficznych sg progi spetnienia warunkéw badania
bezwzglednych podstaw odmowy?

Pomimo zawierania stow o charakterze czysto opisowym / pozbawionych charakteru odrézniajgcego znak
graficzny mozna uzna¢ za spetniajgcy warunki badania bezwzglednych podstaw odmowy, jezeli zawiera inne
elementy, ktére nadajg znakowi jako catosci charakter odrézniajacy (?).

Charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory zawiera elementy stowne o charakterze opisowym /
pozbawione charakteru odrézniajgcego, nie moze jednak opierac sie na elementach graficznych, ktére same
w sobie nie majg charakteru odrézniajgcego w sobie lub z natury sg minimalne, chyba ze powstate potgczenie
jako catos¢ ma charakter odrdzniajgcy.

Zasade te potwierdzit Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-37/03 P, BiolD. W
wyroku tym Trybunat orzeki, ze elementy graficzne znaku ,nie wykazujg jakiegokolwiek charakteru
pozwalajgcego wlasciwemu kregowi odbiorcow na odréznienie, bez ryzyka wprowadzenia w btgd, towardéw lub
ustug, ktérych dotyczy wniosek o rejestracje, od towardw i ustug majgcych odmienne pochodzenie”, a zatem
Lwspomniane elementy graficzne nie umozliwiajg petnienia podstawowej funkcji znaku towarowego [...]
wzgledem omawianych towaréw i ustug” (pkt 72). Jako przyktad w tym konkretnym przypadku ,elementy
figuratywne i graficzne majg tak powierzchowny charakter, ze nie nadajg w zaden sposéb charakteru
odrézniajgcego zgtoszonemu znakowi towarowemu jako catosci. Wspomniane elementy nie wykazujg zadnej
cechy, w szczegdélnosci w zakresie fantazyjnosci lub sposobu, w jaki zostaty potgczone, pozwalajgcej
wspomnianemu znakowi towarowemu na petnienie jego podstawowej funkcji towaréw stosunku do towarow i
ustug, ktérych dotyczy wniosek o rejestracje” (pkt 74).

Dla celéw ustalenia charakteru odrézniajgcego nadawanego przez elementy graficzny oznaczenia uzgodniono
nastepujgce kryteria:

A W odniesieniu do elementéw stownych znaku

A.1 Kréjpismai czcionka

» Na ogot elementy stowne o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odrézniajgcego
przedstawione podstawowym/standardowym krojem pisma, literami lub odrecznym krojem pisma — z
efektami czcionki lub bez (pogrubienie, kursywa) — nie mogg zosta¢ zarejestrowane.

> W przypadku gdy standardowe kroje pisma zawierajg elementy grafiki jako cze$¢ liter, elementy te
muszg mie¢ wystarczajgcg wptyw na znak jako catos¢, aby nada¢ mu charakter odrdézniajacy. Jezeli
elementy te sg wystarczajgce do tego, aby odwréci¢é uwage konsumenta od opisowego znaczenia
elementu stownego, lub moga wywrze¢ trwate wrazenie odnosnie do znaku, znak moze zostac
zarejestrowany.

(°) Oméwienie wptywu na zakres ochrony, w przypadku gdy znak skitada sie z elementéw pozbawionych charakteru
odrézniajgcego / o charakterze mato odrézniajgcym, znajduje sie w zasadach wspdlnej praktyki CP 5 — Wzgledne
podstawy odmowy — prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd (wplyw elementéw pozbawionych charakteru
odrozniajgcego / o charakterze mato odrézniajgcym).
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Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajagcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Podstawowe kroje pisma,
efektami  czcionki lub
(pogrubienie, kursywa).

z
bez

Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Flavour and aroma

FLAVOUR AND AROMA

Flavour and aroma

Klasa 30: kawa.

stowo pogrubione).

Nieznaczne réznice czcionki (j.

Flavour and aroma
Flavoar and aroma

Klasa 30: kawa.

Kroje  pisma  odreczne
stylizowane na odreczne.

i

Flavewr aned arore

Flavoor 0“‘ arom?2

Flavowr and aroma
Flavowr and Aroma
Fresh Sardine

Havouv and Avema
Fuesh Sandline

Klasa 30: kawa.

Klasa 30: kawa.

Klasa 29: sardynki.

W oparciu o sprawe

,Bollywood macht
glticklich!”,
Bundespatentgericht 27

W (pat) 36/09.

Klasa 30: kawa.

Klasa 29: sardynki.

W oparciu o sprawe
T-464/08, Superleggera
(zob. pkt 33-34).
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Mate litery + duze litery.

FreshSARDINE

Klasa 29: sardynki.

Standardowy kréj pisma +
kursywa.

Freshsardine

Klasa 29: sardynki.

Duze litery wewngtrz elementu
stownego, niewpfywajgce na
jego znaczenie.

FrEsh SaRdine

Klasa 29: sardynki.

Kroj pisma z pewnymi cechami
szczegllnymi, ale nadal w duzej
mierze zwykty.

Flavour and Aroma
Fresh Sardine

Klasa 30: kawa.

Klasa 29: sardynki.

W oparciu o sprawe
.Jjogosonline”, wniosek
o} rejestracje
portugalskiego  znaku
towarowego nr 406731,
rozpatrzony odmownie
przez INPI.

Znaki o charakterze odrozniajacym

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Napis pismem odrecznym, ktory
jest stylizowany do tego stopnia,
Ze jest nieczytelny, tj. nie mozna
go powigza¢ ze znaczeniem
opisowym.

lwnae oy oo

Klasa 30: kawa.

Kréj pisma o wystarczajgcym
stopniu stylizacji, z mozliwoScig
interpretowania poszczegodlnych
Znakow na rézne sposoby.

* Skrot ,DIY” (ang. do-it-yourself)
oznacza ,zréb to sam” i jest
uwazany za element stowny

LNY

Klasa 20: zestawy
czesci do montazu
mebli.
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pozbawiony charakteru
odrézniajgcego w odniesieniu do
towaréw, o ktérych ochrone sie
whnioskuje.

Graficznie zaprojektowany kroj

pisma, niektére  litery  sg FI-AVCUR A\D ARCIVIA

trudniejsze do rozpoznania.

Klasa 30: kawa.

A.2 Potaczenie z kolorem

» Zgodnie z tym, co orzekt Trybunat Sprawiedliwos$ci w swoim orzeczeniu w sprawie C-104/01 ,Libertel”,

.halezy przypomnie¢, ze cho¢ kolory moga przywotywac pewne skojarzenia i budzi¢ uczucia, z drugiej
jednak strony, z uwagi na ich charakter, w niewielkim stopniu nadajg sie do przekazywania doktadnych
informacji. Jest to tym bardziej prawdziwe, ze sg one zazwyczaj i w szerokim zakresie stosowane w
reklamie i w sprzedazy towardw i ustug ze wzgledu na swg site oddziatywania wykraczajgcg poza
doktadny przekaz informac;ji” (pkt 40).

W orzeczeniu w trybie prejudycjalnym w sprawie C-49/02 Blau/Gelb Trybunat Sprawiedliwosci orzekt
ponadto, ze ,[a]bstrahujac od wyjgtkowych okolicznosci, kolory nie posiadajg ab initio charakteru
odrézniajgcego” (pkt 39).

Samo ,dodanie” jednego koloru do elementu stownego o charakterze opisowym / pozbawionego
charakteru odrézniajgcego, czy to do samych liter czy tez w tle, nie bedzie wystarczato do nadania
znakowi charakteru odrézniajgcego.

Wykorzystywanie kolorow jest powszechne w handlu i nie bytoby postrzegane jako oznaczenie
wskazujgce na pochodzenie. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze szczegdlny uktad kolorow, ktory jest
nietypowy i moze by¢ fatwo zapamietany przez wtasciwego konsumenta, nada znakowi charakter
odrdzniajgcy.

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajgcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Dodanie jednego koloru do
podstawowego/zwykiego kroju pisma
(kolorowe litery).

Flavour and aroma

Klasa 30: kawa.

Dodanie jednego koloru do
podstawowego/zwykiego kroju pisma

Flavour and aroma

Klasa 30: kawa.
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(kolorowe tto lub obramowanie).

Klasa 30: kawa.

Dodanie jednego koloru do
podstawowego/zwykiego kroju pisma
(kolorowy kontur).

[Fleeur enel afone

Klasa 30: kawa.

Dodanie jednego koloru do
podstawowego/zwyktego kroju pisma
(gradient koloru).

FLAVOUR AND AROMA

Klasa 30: kawa.

W tym przyktadzie uzycie wielu
réznych kolorow w napisie moze
przyciggng¢ uwage konsumenta, ale
nie pomoze mu odréznic¢ towaréw lub
usfug jednego przedsiebiorstwa od
towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw, gdyz ta konkretna
kompozycja kolorystyczna nie bedzie
dostrzegana ani zapamietywana przez
konsumentéw.

lavour aroma

Klasa 30: kawa.

A.3 Polaczenie ze znakami interpunkcyjnymi i innymi symbolami

> Na ogét dodanie znakdw interpunkcyjnych lub innych symboli powszechnie stosowanych w handlu nie
nadaje charakteru odrézniajgcego oznaczeniu sktadajgcemu sie z elementéw stownych o charakterze
opisowym / pozbawionych charakteru odrézniajgcego.

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajacego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Dodanie kropki lub symbolu znaku
towarowego nie nadaje oznaczeniu
charakteru odrézniajgcego.

FreshSardine. ™

Klasa 29: sardynki.

W oparciu o sprawe
C-37/03 P BiolD (zob.
pkt 72-74).

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru
odrdzniajgcego

Dodanie cudzystowu nie nadaje e
. Flavour and aroma”™
oznaczeniu charakteru

odrbzniajgcego.

Klasa 30: kawa.

A.4 Rozmieszczenie elementéw stownych (bokiem, do géry nogami itp.)

» Sposob rozmieszczenia elementdéw stownych moze nada¢ oznaczeniu charakter odrézniajacy, jezeli
jest w stanie wptyng¢ na postrzeganie znaczenia elementéw stownych przez konsumenta. Innymi
stowy, rozmieszczenie to musi mie¢ taki charakter, zeby przecietny konsument raczej skupiat sie na
nim, niz od razu dostrzegat przestanie opisowe. Na ogét fakt, ze elementy stowne sg rozmieszczone
pionowo, do goéry nogami lub w jednym wierszu albo w dwéch lub w wiekszej liczbie wierszy, nie

wystarczy, by nada¢ znakowi charakter odrézniajacy w minimalnym wymaganym stopniu, ktéry jest
niezbedny do rejestracii.

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajgcego

Uzasadnienie Znak Towary/ustugi
Tekst w dwdch liniach lub wigkszej ich | Flavour Klasa 30: kawa.
liczbie czytany od lewej do prawe;. and

Aroma
Caty tekst jest do gory nogami. BuIO,IV pug no AB[ q Klasa 30: kawa.

Caty tekst jest pionowy. Klasa 30: kawa.

DO AIb HEOLE—T

Wspdlna praktyka 10
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Znaki o charakterze odrézniajacym

Uzasadnienie Znak Towary/ustugi
Tekst jest prezentowany w oryginalny F d Klasa 30: kawa.
sposéb. Szczegdlna konfiguracja jest w And |
Stanie wpfyng¢ na postrzeganie n n
elementéw stownych przez r a a
konsumenta. Vv m
Flavour
o
m ru
a A r

B W odniesieniu do elementow

graficznych znaku

B.1 Uzywanie prostych ksztatltéw geometrycznych

» Jest mato prawdopodobne, aby akceptowane byly elementy stowne o charakterze opisowym /

pozbawione charakteru odrézniajgcego w potgczeniu z prostymi ksztattami geometrycznymi, takimi
jak: punkty, linie, odcinki, okregi, trojkaty, kwadraty, prostokaty, réwnolegtoboki, pieciokaty,
szesciokaty, trapezy i elipsy (]), w szczegodlnosci gdy wyzej wymienione ksztatty uzyte sg jako
obramowanie lub obwddka.

Wynika to z tego, ze ksztalt geometryczny, ktory stuzy jedynie podkresleniu, uwydatnieniu lub
otoczeniu elementu stownego, nie bedzie miat wystarczajgcego wptywu na znak towarowy jako catos¢,
aby nada¢ mu charakter odrozniajgcy.

Z drugiej strony ksztalty geometryczne mogg nadawac charakter odrézniajgcy oznaczeniu, gdy ich
przedstawienie, uktad lub potgczenie z innymi elementami tworzy cato$ciowe wrazenie, ktére jest w
wystarczajgcym stopniu odrézniajgce.

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajgcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Przyktady prostych ksztaftow
geometrycznych uzytych jako

obramowanie lub obwo6dka, uznanych za
niemozliwe do przyjecia.

Flavour

I_.-' — iLirin
| |‘ Flavour and aroma

and aroma

Flavour and aroma
Flavour
and
aroma

Flavour
and aroma

Klasa 30: kawa.

(®) Lista prostych ksztattdéw geometrycznych nie jest wyczerpujgca.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Znaki o charakterze odrézniajacym

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Przyktady  szczegdlnej  konfiguracji
elementéw  stownych pozbawionych
charakteru odrézniajgcego z prostym
ksztaftem geometrycznym, co sprawia,
ze znak jest mozliwy do przyjecia jako
catos¢ ze wzgledu na szczegoélny
Sposob, w jaki stowa zachodzg na proste
ksztafty = geometryczne, a takze
stosunkowo duzy rozmiar ksztattéw w
poréwnaniu do stéw, wskutek czego
ksztaft jest postrzegany nie tylko jako
podkreslenie, uwydatnienie lub otoczenie
stéw, ale kreowane jest -cafosciowe
wrazenie, ktore jest w wystarczajgcym
stopniu odrbzniajgce. Zaktada sie, ze
elementy graficzne nie przedstawiajg
opakowania.

~

FlaTur and aTma
- )/,/"

>

=
-

Klasa 30: kawa.

Przyktady  szczegdlnych  potgczen
ksztattow geometrycznych ze stowami o
charakterze  opisowym,  nadajgcych
kazdemu ze znakow jako cafoSci
charakter odrézniajgcy.

Flla
)
Er

Mom
nfl |
al

,
o

4

Klasa 30: kawa.

B.2 Rozmieszczenie i proporcje (rozmiar) elementu graficznego w stosunku do elementu stownego

» Na ogoét jezeli element graficzny, ktéry sam w sobie ma charakter odrézniajgcy, zostanie dodany do
elementu stownego o charakterze opisowym / pozbawionym charakteru odrézniajgcego, znak mozna
zarejestrowacé, pod warunkiem ze dany element graficzny z powodu jego rozmiaru lub rozmieszczenia
jest wyraznie rozpoznawalny w oznaczeniu.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajagcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Czerwony obiekt nad literg i’ z trudem
daje sie rozpoznac.

Frestt Sandine

Klasa 29: sardynki.

Element graficzny jest tak maty, ze nie
jest rozpoznawalny.

Flavour and aroma.

Klasa 30: kawa.

Znaki o charakterze odrézniajacym

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Element graficzny ma sam w sobie
charakter  odrdzniajgcy i jest
wystarczajgco duzy, zeby mozna go
byto dostrzec w znaku jako catosci.

9’@% Flavour and aroma

Klasa 30: kawa.

B.3 Element graficzny stanowi przedstawienie towaréw lub ustug lub ma z nimi bezposredni

zwigzek.

Co do zasady samo potagczenie elementow, z ktérych kazdy opisuje wiasciwosci towaréw lub ustug
wymienionych w zgtoszeniu, bez wprowadzania szczegdlnych zmian, ma samo w sobie charakter opisowy i
nie moze prowadzi¢ do powstania niczego innego niz znak, ktéry sklada sie wylgcznie z oznaczen lub
wskazéwek moggcych stuzy¢ w obrocie do oznaczania wtasciwosci towardéw lub ustug (zob. przez analogie
sprawy C-265/00 Biomild, pkt 39, i C408/08 P, Color Edition, pkt 61).

Potgczenie takie moze jednak nie by¢ opisowe, jesli wywiera wrazenie dostatecznie odbiegajgce od wrazenia
wywieranego przez samo zestawienie znaczen tych elementéw sktadowych i w rezultacie oznacza wiecej niz
suma jego elementéw (sprawa C-265/00 Biomild, pkt 40).

» W niektérych przypadkach element graficzny stanowi wizerunek towardw i ustug objetych zgtoszeniem.
Co do zasady uwaza sie, ze wizerunek ma charakter opisowy lub pozbawiony charakteru

odrdzniajgcego, jezeli:

— jest realistycznym przedstawieniem towaréw lub ustug;
— skiada sie z symbolicznego/stylizowanego przedstawienia towaréw lub ustug, ktére nie odbiega
znaczgco od powszechnie wykorzystywanego przedstawienia tych towaréw i ustug;

» W innych przypadkach element graficzny moze nie stanowié przedstawienia towardw i ustug, ale moze
nadal mie¢ bezposredni zwigzek z wtasciwosciami towardw i ustug. W takich przypadkach oznaczenie
bedzie uwazane za pozbawione charakteru odrdzniajgcego, chyba ze bedzie w wystarczajgcym

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

stopniu stylizowane.

Przyktady

W ponizszych przyktadach znaki powstate z potgczenia elementu graficznego o charakterze opisowym /
pozbawionego charakteru odrézniajgcego oraz elementu stownego o charakterze opisowym / pozbawionego
charakteru odrézniajgcego nie wywierajg wrazenia, ktore jest czyms wiecej niz tylko sumg jego czesci.

Wynik bedzie taki sam bez wzgledu na to, czy elementy graficzne i/lub stowne uwaza sie za majgce charakter
opisowy lub za pozbawione charakteru odrézniajgcego.

Znaki pozbawione charakteru odrézniajagcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Element graficzny o charakterze
opisowym + element stowny o
charakterze opisowym.

Element graficzny przedstawia
sardynke, a wiec  stanowi
realistyczne przedstawienie
towarow. Krgj pisma
(podstawowy/standardowy),
potozenie elementow stownych,
cata kompozycja znaku ani inne
elementy nie nadajg znakowi
wymaganego minimum charakteru
odrozniajgcego.

«m =< Fresh Sardine

Klasa 29: sardynki.

Element graficzny o charakterze
opisowym + element stowny
pozbawiony charakteru
odrézniajgcego.

Element graficzny przedstawia
sardynke, a wiec  stanowi
realistyczne przedstawienie
towardéw. Kroj pisma
(podstawowy/standardowy),
potozenie elementéw stownych,
cafa kompozycja znaku ani zadne
inne elementy nie nadajg znakowi
wymaganego minimum charakteru
odrézniajgcego.

m From the sea to your plate
d —

Klasa 29: sardynki.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Element graficzny pozbawiony
charakteru  odrézniajgcego  +
element  stowny  pozbawiony
charakteru odrdzniajgcego.

Element graficzny przedstawia
typowg puszke sardynek,
powszechnie uzywang w handlu
jako opakowanie sardynek, a
zatem Sktada sie z
symbolicznego/stylizowanego
przedstawienia towaréw, ktére nie
odbiega znaczgco od powszechnie
wykorzystywanego przedstawienia
tych  towaréw. Kroj pisma
(podstawowy/standardowy),
pofozenie elementéw sfownych,
cata kompozycja znaku ani zadne
inne elementy nie nadajg znakowi
wymaganego minimum charakteru
odrbzniajgcego.

From the sea to your plate

Klasa 29: sardynki.

Element graficzny pozbawiony
charakteru  odrézniajgcego  +
element stowny o charakterze
opisowym.

Element graficzny przedstawia
typowag puszke sardynek,
powszechnie uzywang w handlu
jako opakowanie sardynek, a
zatem Skfada sie z
symbolicznego/stylizowanego
przedstawienia towardw, ktore nie
odbiega znaczgco od powszechnie
wykorzystywanego przedstawienia
tych  towaréw. Kr6j pisma
(podstawowy/standardowy),
potozenie elementéw stownych,
cafa kompozycja znaku ani zadne
inne elementy nie nadajg znakowi
wymaganego minimum charakteru
odrézniajgcego.

g Sardines

Klasa 29: sardynki.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Element graficzny nie stanowi
przedstawienia ustug, ale nadal ma
bezposredni zwigzek z
wtasciwo$ciami ustug. Oznaczenie
nie jest w wystarczajgcym stopniu
stylizowane.

J

% PEST CONTROL SERVICES

Klasa 37: Ustugi
zwalczania
szkodnikow.

Znaki o charakterze odrézniajacym

odrézniajgcy  charakter dwoch
potgczonych elementéw o}

charakterze opisowym /
pozbawionych charakteru
odrézniajgcego).

Poprzez uzycie sardynek jako liter
JF7 i ,” o0znaczenie wywiera

wrazenie dostatecznie
odbiegajgce od wrazenia
wywieranego przez samo

poifgczenie tych graficznych i
stownych elementow o charakterze
opisowym / pozbawionych
charakteru odrézniajgcego i w
rezultacie oznacza wiecej niz suma
jego elementow.

\ résh Sardjne

Uzasadnienie Znak Towary/ustugi
Wyjatek: szczegolne . Klasa 29: sardynki.
potgczenie/kompozycja  (ogolnie :

——

Element graficzny o charakterze
odrézniajgcym + element stowny o
charakterze opisowym.

Element graficzny przedstawia
chodzgcy szkielet ryby, a zatem
stanowi symboliczne/stylizowane
przedstawienie towaréw, ktore
odbiega znaczgco od powszechnie
wykorzystywanego przedstawienia
tych towaréw.

Fresh Sardine

Klasa 29: sardynki.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru
odrdzniajgcego

Element graficzny ma bezposredni

(ele)
U

sfe)
Y, ; o zwalczania
ale  oznaczenie  jest w = P €S COM_ROL SERVICES

zwigzek z wtasciwosciami ustug,
wystarczajgcym stopniu
stylizowane.

szkodnikoéw.

Klasa 37: Ustugi

B.4 Element graficzny jest powszechnie wykorzystywany w handlu w odniesieniu do towaréw lub

ustug objetych zgltoszeniem

» Na ogot elementy graficzne powszechnie lub zwyczajowo wykorzystywane w handlu w odniesieniu do

towarow lub ustug objetych zgtoszeniem nie nadajg catemu oznaczeniu charakteru odrézniajgcego.

Przyktady

Znaki pozbawione charakteru odrézniajagcego

Uzasadnienie

Znak

Towary/ustugi

Zgtoszone oznaczenie bytoby
rozumiane przez wfasciwy krgg
odbiorcéw jako jasna i bezposrednia
wskazéwka jakosSci, a nie jako
wskazowka pochodzenia towarow.

Elementy graficzne sg pozbawione
Jakichkolwiek zaskakujgcych,
nietypowych czy oryginalnych
elementéw | po prostu bedg
postrzegane jako powszechnie
wykorzystywana etykieta, ktéra nie
zostanie zapamietana przez
przecietnego konsumenta Jako
odrézniajgca.

Flavour

QUALTR,

and aroma

Klasa 30: kawa.

Kolorowe metki z cenami sg
powszechnie  wykorzystywane — w
handlu w odniesieniu do wszystkich
rodzajow towardéw, a potgczenie z
elementami stownymi o charakterze
opisowym nie wystarcza, aby nadac
zZnakowi charakter odrdzniajgcy.

(S

Klasa 29: sardynki.

W oparciu o sprawe
T-122/01, Best Buy (zob.

pkt 33).

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru

odrdzniajgcego

Kolorowe metki z cenami sg
powszechnie  wykorzystywane  w
handlu w odniesieniu do wszystkich
rodzajéw towarow.

Flavour '

and aroma

Klasa 30: kawa.

Obraz ,szal sprawiedliwos$ci” jest
powszechnie  wykorzystywany — w
handlu w odniesieniu do ustug
prawnych.

LEGAL ADVICE SERVICES

Klasa 45: ustugi prawne.

C Jak potaczenia powyzszych kryteriow wptywaja na charakter odrézniajacy?
» Na ogot potgczenie elementdw graficznych i elementéw stownych, ktére rozpatrywane indywidualnie

sg pozbawione charakteru odrézniajgcego, nie powoduje, ze znak ma charakter odrézniajgcy.

» Niemniej jednak potgczenie tych elementdw rozpatrywane jako catos¢ mogtoby by¢ postrzegane jako
oznaczenie wskazujgce na pochodzenie ze wzgledu na przedstawienie i kompozycje oznaczenia.

Bedzie tak w przypadku, gdy potgczenie wywiera ogélne wrazenie, ktore jest dostatecznie dalekie od
opisowego / pozbawionego charakteru odrdzniajgcego przestania elementu stownego.

Ponizsza tabela zawiera wybor przyktadéw, ktére zawierajg potgczenia poszczegolnych kryteridow ocenianych
w poprzednich sekcjach dokumentu dotyczgcego wspdlnej praktyki. Potgczenia przedstawione pod

czerwonym nagtéwkiem kolumny stanowig kombinacje, ktére ze wzgledu na swojg prostote lub pospolity

charakter nie prowadzg do stwierdzenia charakteru odrézniajgcego. Potgczenia przedstawione pod zielonym

nagtéwkiem kolumny uwaza sie natomiast za majgce charakter odrozniajgcy.

Przyktady:

Aby oznaczenie mogto zosta¢ zarejestrowane, musi mie¢ minimalny poziom charakteru odrézniajgcego.
Przedstawiona skala stuzy pokazaniu, gdzie znajduje sie prég. Ponizsze przyktady od lewej do prawej
zawierajg elementy o coraz wiekszym wptywie na charakter odrézniajgcy znakéw, powodujgce, ze znaki sg w

catosci pozbawione charakteru odrézniajgcego (czerwona kolumna) albo w catosci majg charakter

odrézniajgcy (zielona kolumna) (4).

(*) Oznaczenia zawierajgce stowa ,Flavour and aroma” zgtoszone sg w odniesieniu do kawy, klasa 30, a oznaczenia
zawierajgce stowa ,Fresh sardine” zgtoszone sg w odniesieniu do sardynek, klasa 29.

Wspdlna praktyka
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Charakter odrézniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odrézniajgcego

Znaki pozbawione charakteru odrézniajgcego

Znaki o charakterze

Flavowr and
%a %@Ww Flayowr and oaromar oma

odrézniajagcym
Frﬁ@.n ,NﬂAO»A

F!auOur and ArOma

Flavourand | oWt |

ngvwr ond aroma aroma

{[rlil\"ﬂlll' and aroma ]

2.

Flavouran J

Fresh FRESH\ARDINE
"< Freshsaldine  <ardine

3.

QTESh Sardjne éFresh sardine

2
fktwﬁﬂzaﬂﬁ
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INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Charakter odrozniajgcy — znaki graficzne zawierajgce stowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru
odrézniajgcego

Wiersz 1:

Od lewej do prawej: pierwszy przyktad stanowi potgczenie podstawowego/standardowego kroju pisma z
pogrubieniem stowa i rozmieszczeniem elementéw stownych. W ponizszym przypadku dodanie koloru
czerwonego moze stanowic krok dalej, ale potgczenie (tj. standardowy kréj pisma, rozmieszczenie elementéow
stownych i jeden kolor) nadal nie tworzy znaku o charakterze odrézniajgcym. W trzecim przyktadzie dodanie
kilku koloréw wnosi co$ wyjgtkowego, ale nadal przedstawienie i kompozycja nie wywierajg ogblnego
wrazenia, ktére jest dostatecznie dalekie od wrazenia wywieranego przez samo potgczenie tych elementéw,
a poza tym konsumenci nie sg w stanie zapamigtac zbyt wielu koloréw i ich kolejno$ci. W czwartym przyktadzie
podstawowy/standardowy kroj pisma potgczony jest z rozmieszczeniem/rozmiarem elementéw stownych i
dwoma kolorami; co nadal jest pozbawione charakteru odrézniajgcego.

Potgczenie elementéw graficznych w dwdch przyktadach charakteru odrézniajagcego podanych po prawej
stronie moze by¢ postrzegane, gdy jest rozpatrywane jako cato$c, jako oznaczenie wskazujgce na
pochodzenie ze wzgledu na przedstawienie i kompozycje oznaczenia, tworzgc wizualne wrazenie, ktore jest
dostatecznie dalekie od opisowego / pozbawionego charakteru odrdzniajgcego przestania elementow
stownych.

Wiersz 2:
Od lewej do prawej: pierwsze dwa przyktady w tym zestawieniu stanowig potgczenie prostych ksztattow
geometrycznych  wykorzystanych jako obramowanie (odpowiednio prostokgtne i owalne) z

podstawowym/standardowym krojem pisma, a nastepnie potgczenie podstawowego/standardowego kroju
pisma z okrgglym ksztattem, kolorem oraz rozmieszczeniem elementéw stownych. Nastepny przyktad stanowi
potgczenie nieregularnego uktadu elementéw stownych w postaci podstawowego/standardowego kroju pisma
z prostokgtem ustawionym pod kgtem oraz z kolorem. Zaden z tych trzech przyktadéw nie wywiera ogdlnego
wrazenia, ktore jest dostatecznie dalekie od wrazenia wywieranego przez samo potgczenie tych elementow.

W prawej kolumnie nieprzypadkowe potgczenia figur w kombinacji z kolorem i rozmieszczeniem elementéw
stownych wywierajg wrazenie wizualne, ktore jest dostatecznie dalekie od opisowego | pozbawionego
charakteru odrozniajgcego przestania elementu stownego. Pozwala to postrzegaC cafoSC znaku jako
oznaczenie wskazujgce na pochodzenie ze wzgledu na przedstawienie i kompozycje oznaczenia.

Wiersz 3:

Od lewej do prawej. to zestawienie przyktadow zaczyna sie realistycznego przedstawienia towaréw w
potfgczeniu z dwoma podstawowymi krojami pisma i efektami czcionki, nastepnie dodano rozmieszczenie
elementéw sfownych i kolor, w kolejnym przyktadzie do potgczenia dodano ksztatt geometryczny, a w ostatnim
przyktadzie kroj czcionki jest lekko stylizowany, ale pozostaje w duzej mierze zwykty. Zaden z tych przyktadow
nie wywiera wrazenia wizualnego, ktére jest dostatecznie dalekie od opisowego / pozbawionego charakteru
odrdzniajgcego przestania elementu o charakterze opisowym. W rezultacie znaki te nie bedg postrzegane jako
oznaczenia wskazujgce na pochodzenie.

W prawej kolumnie przedstawienie i kompozycja znakéw oraz w przypadku znakéw po prawej obecno$c

rozpoznawalnego elementu graficznego, ktéry sam w sobie ma odrézniajgcy charakter, nadaje znakom
wymagane minimum charakteru odrézniajgcego.
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