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Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

1 KONTEKST

Urzedy ds. wiasnosci intelektualnej nalezgce do Sieci Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
kontynuujg wspétprace w ramach programu konwergencji praktyk w zakresie znakéw towarowych i wzoréw
Obecnie postanowity one przyjg¢ dodatkowg wspding praktyke w odniesieniu do znakéw towarowych w celu
udzielenia wskazéwek dotyczacych badania wymogéw formalnych i podstaw do odmowy lub uniewaznienia
nowych rodzajow znakéw towarowych, tj. znakdéw dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i
holograficznych, oraz nowych sposobéw ich przedstawienia.

Przedmiotowa wspdlna praktyka jest podawana do wiadomosci za posrednictwem niniejszego wspoélnego
komunikatu w celu dalszego zwiekszania przejrzystosci, pewnosci prawa i przewidywalnosci z korzyscig
zaréwno dla ekspertéw badajgcych zgtoszenia, jak i dla uzytkownikow.

Zakres wspolnej praktyki obejmuje badanie wymogéw formalnych i podstaw do odmowy lub uniewaznienia
nowych rodzajow znakéw towarowych, z uwzglednieniem wplywu usuniecia wymogu przedstawialnosci
graficznej zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
majgcg na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych
(DZTUE).

Kwestie, ktére bezposrednio nie dotyczg nowego rodzaju znakéw towarowych lub nowych sposoboéw ich
przedstawienia, nie wchodzg w zakres niniejszej wspoélnej praktyki. Takie nie objete zakresem projektu kwestie
opisano w sekgcji 1.3 dokumentu Wspaolnej praktyki.

2 WSPOLNA PRAKTYKA

Ponizszy tekst stanowi podsumowanie gtéwnych postulatéw i najwazniejszych zasad Wspélnej praktyki. Petny
tekst i wszystkie przyktady uzyte w celu zilustrowania wspélnych kryteriow mozna znalezé¢ we
wspolnej praktyce w zataczniku 1 do niniejszego Wspdlnego komunikatu. Ponadto definicje, sposoby
przedstawienia roznych rodzajow znakow towarowych oraz akceptowalne formaty plikdw elektronicznych,
zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez wszystkie Urzedy ds. wiasnosci intelektualnej panstw
cztonkowskich, mozna znalez¢ we Wspdlnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych
rodzajoéw znakow towarowych ().

ZASADY WSPOLNEJ PRAKTYKI:
CZESC A - Badanie wymogow formalnych (?)

OZNACZENIE | JEGO ELEMENTY ZGODNIE ZE WSPOLNYM KOMUNIKATEM W SPRAWIE SPOSOBU
PRZEDSTAWIENIA NOWYCH RODZAJOW ZNAKOW TOWAROWYCH

W przypadku gdy oznaczenie w sposéb oczywisty spetnia jedng z definicji i wymogi co do sposobu
przedstawienia, jakie okreslono we Wspdéinym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia
nowych rodzajow znakow towarowych, nalezy je zaklasyfikowac¢ jako odpowiedni rodzaj znaku
towarowego.

Znaki dzwiekowe: Kazde oznaczenie, ktore sktada Znaki dzwigkowe

sie wytgcznie z dzwieku lub kombinacji dzwiekow,

(M 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

(%) Przyktady w czesci A Wspolnej praktyki podano wylgcznie dla celow formalnych. Nie muszg one spetnia¢ wymogdw w zakresie
bezwzglednych podstaw.
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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
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
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
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niezaleznie od rodzaju dzwieku w nim zawartego

(np. elementéw stownych odbieranych w warstwie n ﬂ
dzwiekowej, odgtosow  przyrody, dzwiekdw
wydawanych przez zwierze, melodii itd.), nalezy
klasyfikowac¢ jako znak dzwiekowy. ﬂ n

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ | Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé | Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Jedli znak dzwiekowy zostat przedstawiony za
pomocg zapisu muzycznego, przedstawienie to musi
obejmowac pieciolinie podzielong na takty i
zawierajgcg w szczegolnosci klucz i nuty, ktére sg
konieczne do odtworzenia melodii. Tempo Ilub
szybkos¢ melodii oraz instrumenty sg jedynie
elementami fakultatywnymi.

Znaki ruchome: Znaki ruchome nie sg ograniczone Zrldl AUEhemE

do oznaczen pokazujgcych ruch. Oznaczenie moze
. . . : =

.tal,(z_e? zostac zaklasyﬂkowane Jak_q zna_lk ruchomy_,. GERIVAN

jesli jest ono w stanie przedstawi¢ zmiane pozyc;ji

elementéw (np. cigag nieruchomych obrazow -

kadréw), zmiane koloru lub zmiane elementow | |Kliknij na obrazek, aby odtworzyc| Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
rozumiang jako zastgpienie jednego obrazu innym.

Jesli znak ruchomy zostat przedstawiony jako ciag A g

nastepujgcych po sobie kadréw pokazujgcych ruch =
lub zmiane pozycji’ W opisie moze byC wymagane Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ | Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
wskazanie czasu trwania, powtérzen i predkosci
ruchu.

Znaki multimedialne: Kazde  oznaczenie Znak multimedialny
sktadajgce sie z potgczenia elementéw obrazowych
i dzwiekowych nalezy klasyfikowaé jako znak é'é
multimedialny.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znaki holograficzne: Kazde oznaczenie sktadajgce Znak holograficzny

sie z elementéw posiadajgcych cechy hologramu \

nalezy klasyfikowac jako znak holograficzny. W tym
zakresie hologram stanowi obraz, ktéry zmienia swgj

wyglad w zaleznosci od kata, pod ktérym sie na Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

niego patrzy.

OPISY

Jesli przedstawieniu nowego rodzaju znaku towarowego towarzyszy opis, opis ten musi byé zgodny
z przedstawieniem znaku towarowego i nie moze byé¢ sprzeczny z tym przedstawieniem ani
rozszerzaé jego zakresu.

WSKAZANIE ELEMENTOW SLOWNYCH

Kazde pole wymagajace wskazania elementéw sfownych znaku towarowego sfuzy jedynie do celéw
wyszukiwania i nigdy nie rozszerzy zakresu ochrony znaku towarowego wyznaczanego przez jego
przedstawienie.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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PRZEWAGA PRZEDSTAWIENIA NAD RODZAJEM | OPISEM

W przypadku niezgodnosci lub réznicy miedzy przedstawieniem a rodzajem lub opisem znaku
towarowego, przedstawienie zawsze bedzie mie¢ przewazajace znaczenie.

WLASCIWY SPOSOB PRZEDSTAWIENIA WIECEJ NIZ JEDNEGO RODZAJU ZNAKU TOWAROWEGO

Zgloszenie znaku towarowego zostanie przyjete zgodnie z rodzajem znaku towarowego wybranym
przez zgtaszajgcego, pod warunkiem ze przedstawienie spetnia wymogi prawne dla danego rodzaju
znaku. Zakres ochrony i przedmiot znaku towarowego bedzie sie zmieniat w zalezno$ci od rodzaju
przyjetego znaku towarowego.

BADANIE ZASTRZEZENIA PIERWSZENSTWA

Oznaczenie bedzie identyczne z innym znakiem towarowym tylko wtedy, gdy odtwarza bez zmian
lub dodatkow, wszystkie elementy skfadajgce sie na znak towarowy Ilub gdy to oznaczenie,
postrzegane jako cafo$¢, zawiera roznice tak nieistotne, ze przecietny konsument nie spostrzeze
ich.

IDENTYCZNY PRZEDMIOT

Dwa znaki towarowe bedag uznawane za identyczne Pierwsze zgloszenie Drugie zgtoszenie

na potrzeby badania zastrzezenia pierwszenstwa,
jesli przedmiot ochrony i znak towarowy jest taki i ? i '{

sam, bez wzgledu na format. Ponadto

pierwszenstwo moze by¢ przyznane, gdy drugie § |Kiiknij na obrazek, aby odtworzy¢|Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

zgtoszenie dotyczy innego rodzaju  znaku
towarowego, ale ma identyczny przedmiot.

Inny znak Znak multimedialny

INNY PRZEDMIOT

Gdy zastrzezenie pierwszenstwa dotyczy dwoch
znakoéw towarowych majacych rézne przedmioty,
bez wzgledu na ich format lub rodzaj wybranego C e n

znaku towarowego, znaki towarowe bedg uznawane 1

za rozne, w zwigzku z czym pierwszenstwo nie || |Kiiknij na obrazek, aby odtworzye| <INl na obrazek, aby odtworzy¢
Zostanie przyznane.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

Znak multimedialny Znak dzwiekowy

TEN SAM RODZAJ ZNAKU TOWAROWEGO PRZEDSTAWIONY W ROZNY SPOSOB

ZNAKI DZWIEKOWE

Pierwszenstwo, w ktérym jedno ze zgtoszen jest Pierwsze zgloszenie Drugie zgtoszenie

przedstawione w formie zapisu muzycznego (np.
JPEG), zas drugie jest przedstawione w formie pliku (SIESE=S= ]w SEEE= ﬂ n
dzwigkowego (np. MP3), zostanie przyznane tylko brreretlrer e

wtedy, gdy wszystkie elementy (3) zawarte w pliku
dzwiekowym sg wskazane w zapisie muzycznym.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak dzwiekowy Znak dzwiekowy

(3) Zob. Wspolna praktyka — cze$¢ A —sekcja 1.1 — Znaki dzwiekowe — Elementy przedstawionego w formie graficznej znaku dzwiekowego
powinny by¢ jednoznaczne i dokfadne.

w
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
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Jesli brakuje ktoregokolwiek z tych elementéw,

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

|
i

znaki towarowe nie sg identyczne i pierwszenstwo .
nie zostanie przyznane. n =S l
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé =285 225222ss2
Znak dzwiekowy Znak dzwiekowy
ZNAKI RUCHOME

Pierwszenstwo, w ktérym jedno ze zgtoszen jest
przedstawione w formie ciggu nieruchomych
obrazéw - kadréw (np. JPEG), za$ drugie jest
przedstawione w formie pliku wideo (np. MP4),
zostanie przyznane tylko wtedy, gdy wszystkie
elementy pliku wideo i ich petny ruch sg wyraznie
widoczne w ramach ciggu nieruchomych obrazdéw.

Jesli drugie zgtoszenie jest przedstawione w formie
ciggu nieruchomych obrazéw, opis moze by¢
wymagany, zeby =zapewni¢, iz przedmioty s3
identyczne  (np. czas trwania, szybko$c,
powtdrzenia).

C_'ER VAN ‘G -,GE GER )

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ . VC-'ER V

GER

GER Vi

Opis: ruch skfada sig z tresci
nieruchomych obrazéw
pojawiajgcych sie w
odstepach pétsekundowych.

Znak ruchomy Znak ruchomy

Jesli brakuje ktéregokolwiek z tych elementéw i
nie mozna jednoznacznie zidentyfikowaé catego
ruchu, znaki towarowe nie sg identyczne i
pierwszenstwo nie zostanie przyznane.

Pierwsze zgltoszenie Drugie zgloszenie
L7 ) ‘
f ¢ FYRYF ™

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé §f 2 A i 2

Znak ruchomy

Znak ruchomy

ZNAKI HOLOGRAFICZNE

Pierwszenstwo, w ktérym jedno ze zgtoszen jest
przedstawione w ciggu obrazéw graficznych lub
fotograficznych (pliki obrazu, np. JPEG), za$ drugie
jest przedstawione w formie pliku wideo (np. MP4),
zostanie przyznane tylko wtedy, gdy wszystkie
elementy pliku wideo i rézne stadia efektu
holograficznego sg wyraznie widoczne w ramach
ciggu obrazow graficznych lub fotograficznych.

Pierwsze zgloszenie ‘ Drugie zgltoszenie

Znak holograficzny

€
v

[l

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak holograficzny

Jesli brakuje ktéregokolwiek z tych elementéw i
nie mozna jednoznacznie zidentyfikowaé
stadiéw efektu holograficznego, znaki towarowe
nie sg identyczne i pierwszenstwo nie zostanie
przyznane.

Pierwsze zgloszenie ‘ Drugie zgloszenie
&

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak holograficzny Znak holograficzny
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
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CZESC B - Badanie bezwzglednych podstaw odmowy lub
uniewaznienia

OCENA JEDNOZNACZNOSCI | DOKLADNOSCI NOWYCH RODZAJOW ZNAKOW TOWAROWYCH -
ART.4 UST. 1 LIT. A) DZTUE

Znak uznaje sie za jednoznaczny i doktadny, jesli jest przedstawiony w jakiejkolwiek odpowiedniej
formie przy wykorzystaniu ogdlnie dostepnych technologii, pod warunkiem ze oznaczenie takze
posiada zdolnos¢ do bycia przedstawionym w sposob niezalezny, fatwo dostepny, zrozumiaty,
trwaly i obiektywny, niezaleznie od tego, czy posiada ono koncept. Podejscie to jest zgodne z
zasada, iz nie ma potrzeby, aby stowny lub graficzny znak towarowy posiadal znaczenie lub
obejmowat mozliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile jest on w stanie petni¢ funkcje znaku
towarowego, a wiec stuzyé jako oznaczenie pochodzenia (*).

J3 = ok

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

WYMAGANY STOPIEN CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO NOWEGO RODZAJU ZNAKU
TOWAROWEGO — ART. 4 UST. 1 LIT. B) DZTUE

ZNAKI DZWIEKOWE

PERCEPCJA KONSUMENTA

W miare jak dzwieki sq coraz czesciej wykorzystywane w handlu jako cze$¢ strategii brandingowej,
konsumenci sa réwniez bardziej sklonni postrzegaé je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.
Na potrzeby analizy percepcji konsumenckiej znaki dzwiekowe mozna podzieli¢ na co najmniej ponizsze
grupy: 1) dzwieki wytwarzane przez towary lub ustugi lub zwigzane z tymi towarami lub ustugami; 2) nuty,
potaczenia nut, tonéw lub melodie; 3) dzwiegki, ktére sg dzwieckowym ekwiwalentem elementéw stownych.
Istniejg rowniez dzwieki, ktore nie przynalezg do powyzszych grup i nie majg zwigzku z towarami ani
ustugami.

ZNAKI DZWIEKOWE O CHARAKTERZE SAMOISTNIE ODROZNIAJACYM

Gdy dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego Znak dzwiekowy
dzwiekowego sktada sie z jednej nuty, szeregu nut Klasa 41: Dostarczanie
lub melodii, uznaje sie, ze ma on charakter n filmow dla celéw
samoistnie odrézniajgcy, o ile bedzie mogt by¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé rozrywkowych
postrzegany przez wiasciwy krag odbiorcow jako
oznaczenie pochodzenia handlowego.

Towary i ustugi

Jesli dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego Znak dzwigkowy Towary i ustugi
dzwiekowego skilada sie z elementu stownego

uznawanego za samoistnie odrozniajgcy, a ﬂ Klasa 12: Samochody
wypowiedzianego w wyrazny sposob, nawet Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

neutralnym gtosem lub gtosem robota, uznaje sie, ze
ma on charakter odrézniajacy.

(*) Podane przyktady uznaje sie za jednoznaczne i doktadne; nie oznacza to jednak, ze nie bedg one przedmiotem odmowy udzielenia
prawa zgodnie z innymi podstawami odmowy.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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Jesli element méwiony odbierany w ramach Znak dzwiekowy Towary i ustugi
znaku towarowego dzwiekowego nie jest

zrozumialy lub nie mozna go zidentyfikowac jako ﬂ Klasa 12: Samochody
stowo, uznaje sie, ze ma on charakter odrézniajgcy, Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

o ile dzwiek bedzie moégt by¢ rozpoznany przez
konsumenta jako oznaczenie  pochodzenia
handlowego.

Jesli dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego
dzwiekowego obejmuje dzwiek niezwigzany z
towarami lub ustugami objetymi zgtoszeniem, co ﬂ
do zasady uznaje sie ze ma on charakter
odrézniajgcy, o ile  dzwiek bedzie mogt byc
rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie
pochodzenia handlowego.

Znak dzwiekowy Towary i ustugi

Klasa 11: Toalety
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

ZNAKI DZWIEKOWE NIEPOSIADAJACE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Co do zasady, gdy znak dzwiekowy skitada sie z
dzwiekow wytworzonych przez lub zwigzanych z
towarami lub ustugami lub z inng istotng cecha ﬂ
towaréw lub ustug, bedzie on postrzegany przez
konsumenta jedynie jako atrybut funkcjonalny, a
zatem taki znak dzwiekowy bedzie uwazany za
niemajgcy charakteru odrézniajgcego.

Znak dzwiekowy Towary i ustugi

Klasa 33: Wino
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Gdy znak dzwigkowy skiada sie z nut, potagczenia Znak dzwigkowy Towary i ustugi
nut, tondw lub melodii, uznaje sie, ze nie ma
charakteru odrézniajgcego, jesli dzwiek nie ma n
pewnej sity wywotywania skojarzen i konsument nie
rozpoznatby go jako oznaczenia pochodzenia
handlowego, nawet jesli nie mozna ustali¢ Zadnego
powigzania z towarami lub ustugami.

Klasa 12: Samochody
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Gdy znak dzwigkowy sktada si¢ z niemajacych Znak dzwiekowy Towary i ustugi
charakteru
odrézniajgcego/opisowych/generycznych n Klasa 3: Proszek do

elementow stownych wymawianych w sposob
wyrazny, bez jakichkolwiek charakterystycznych lub
niezwyktych elementéw dzwiekowych, uznaje sie, ze
znak dzwiekowy nie ma charakteru odrézniajgcego.

rania
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé P

Co do zasady, gdy niemajgcemu charakteru Znak dzwigkowy Towary i ustugi
odrozn|aJac?ego/oplsowemu/g(e_nerycznemu ﬂ Klasa 3: Proszek do
elementowi stownemu odbieranemu w znaku prania
dzwiekowym towarzyszy inny element dzwiekowy, Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

taki jak tekst, konkretna melodia, intonacja lub
konkretny sposéb spiewu, ktére same w sobie
nie maja charakteru odrézniajacego,
najprawdopodobniej znak dzwiekowy jako cato$é
rébwniez bedzie uznawany za niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.
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Wyjatek: Nie mozna wykluczy¢, ze konkretny uktad Znak dzwigkowy Towary i ustugi
réznych elementéw dzwiekowych, majgcy niezwykly
charakter i tatwo rozpoznawalny przez konsumenta n Kiasa 31: Swieze banany

jako oznaczenie pochodzenia handlowego, bedzie
wystarczajgcy do stwierdzenia, ze znak dzwiekowy
jako cato$¢ posiada charakter odrozniajgcey (5).

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé¢

ZNAKI RUCHOME
PERCEPCJA KONSUMENTA

Mozna zaobserwowac wzrost liczby oznaczen zawierajacych elementy ruchome i ruchome obrazy,
wykorzystywane w ramach strategii brandingowej, w zwigzku z tym konsumenci sg bardziej sklonni
postrzegac je jako oznaczenia pochodzenia handlowego. Na potrzeby analizy percepcji konsumenckiej
znaki ruchome mozna podzieli¢ na co najmniej ponizsze grupy: 1) znaki ruchome, ktére mozna postrzegac¢
jako nieodigczny element funkcjonalny samych towaréw lub ustug lub ktére wykorzystywane sg w celu
sterowania tymi towarami; 2) znaki ruchome, ktére zawierajg elementy stowne lub elementy graficzne.

ZNAKI RUCHOME O CHARAKTERZE SAMOISTNIE ODROZNIAJACYM

Ogodlnie ujmujgc, uznaje sie, ze znaki ruchome Znak ruchomy Towary i ustugi
posiadajg charakter odrézniajacy, jesli obejmujg one

elementy stowne Ilub elementy graficzne o @

charakterze odrézniajagcym, poruszajace sie lub Klasa 9: Komputery
zmieniajgce pozycje, kolor lub elementy, nawet jesli Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ruch lub zmiana pozycji nie majg same w sobie
charakteru odrézniajgcego.

Jesli znak ruchomy zawiera element, ktory nie jest Znak ruchomy Towary i ustugi
zrozumialy lub ktéry nie jest mozliwy do -\

identyfikacji, jako ze nie niesie ze sobg znaczenia % Klasa 3: Proszek do
ani nie tworzy powigzania z towarami lub ustugami, prania
bedzie — o ile bedzie moégt byé rozpoznany przez Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

konsumenta jako  oznaczenie pochodzenia

handlowego — uznawany za majgcy charakter

odrézniajgcey.

ZNAKI RUCHOME NIEPOSIADAJACE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO (%)

Co do zasady, gdy znak ruchomy sktada sie z Znak ruchomy Towary i ustugi
elementéw ruchomych wytworzonych przez lub

zwigzanych z towarami lub ustugami lub z inng /‘b

istotng cechg towaréw lub ustug, bedzie on - Klasa 7: Pity taficuchowe
postrzegany przez konsumenta jedynie jako element Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

funkcjonalny towarzyszacy lub stuzgcy takim
towarom lub ustugom. Z tego wzgledu taki znak
ruchomy bedzie uznawany za niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.

(®) Nalezy zwrécié uwage, ze zgtaszajgcy nie  uzyska  wylgcznych praw do  niemajgcych  charakteru
odrézniajgcego/opisowych/generycznych elementéw stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdélnego wrazenia
wywotywanego przez znak dzwiekowy.

() Nalezy uwzgledni¢ Wspdine zasady CP3, pamietajgc, ze zasady te nie znajdujg zastosowania ani do ruchu, ani do zmiany pozycji,
koloru lub elementéw.
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Jesli znak ruchomy sktada sie z niemajacych
charakteru
odrozniajgcego/opisowych/generyczne
elementéow stownych Ilub graficznych, ktére
poruszajg sie lub zmieniajg pozycje, kolor Iub
elementy, uznaje sie, ze znak ruchomy nie ma
charakteru odrézniajgcego, chyba ze sam ruch
wystarczy, zeby odwroci¢c uwage od komunikatu
zawartego w niemajgcych charakteru
odrézniajgcego/opisowych elementach stownych lub
graficznych.

Znak ruchomy

Towary i ustugi
ORGANG
Klasa 3: Proszek do
prania
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Wyijatek: Nie mozna wykluczy¢, ze konkretny ruch,
ktéry sam w sobie bedzie niezwykly czy zaskakujgcy
lub wywota niezwykte czy zaskakujgce wrazenie
wizualne, wystarczy, by znak ruchomy w swym
ogolnym wrazeniu uzna¢ za odrézniajacy (7).

Znak ruchomy

Towary i ustugi

Klasa 3: Proszek do

prania
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Konsument nie bedzie postrzega¢ znaku ruchomego
jako oznaczenia pochodzenia handlowego, jesli
znak taki nie wywrze trwalego wrazenia na
konsumencie. Z tego wzgledu znak bedzie
uznawany jako niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.

Towary i ustugi

Znak ruchomy
[ Jis i

Klasa 39: Ustugi
podrézne

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAKI MULTIMEDIALNE

PERCEPCJA KONSUMENTA

Jesli chodzi o znaki multimedialne, mozna zaobserwowaé wzrost liczby oznaczen fgczgcych w sobie
obraz i dzwiek, ktére wykorzystywane sg jako czesé¢ strategii brandingowej, w zwigzku z tym
konsumenci sg bardziej sktonni postrzegac¢ je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

ZNAKI MULTIMEDIALNE O CHARAKTERZE SAMOISTNIE ODROZNIAJACYM

Ogdlnie ujmujac, jesli co najmniej jeden element
znaku multimedialnego (dzwiek lub obraz) posiada
sam przez sie charakter odrézniajacy, uznaje sie,
ze znak towarowy jako cato$¢ rowniez ma charakter
odrdzniajgcy.

Znak multimedialny

C
\
)y

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Towary i ustugi

Klasa 31: Karma dla
zwierzat

Jesli znak multimedialny obejmuje element, ktéry
nie jest zrozumiaty lub ktéry nie jest mozliwy do
identyfikacji, jako ze nie niesie ze sobg znaczenia,
bedzie — o ile konsument jest w stanie go rozpoznaé
— uznawany za majgcy charakter odrézniajacy.

Znak multimedialny Towary i ustugi

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Klasa 12: Samochody

(") W takich przypadkach zgtaszajgcy nie nabedzie wylgcznego prawa do niemajgcych charakteru odrézniajgcego/opisowych elementow
stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego wrazenia wywotywanego przez znak ruchomy.
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ZNAKI MULTIMEDIALNE NIEPOSIADAJACE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO (8

Znak multimedialny taczacy niemajace charakteru Znak multimedialny Towary i ustugi
odrozniajgcego/opisowe/generyczne obrazy z

dzwiekami i ruchem pozbawionymi charakteru v asa 31 Swies
odrézniajacego, bedzie uznawany zasadniczo za & Klasa 31: Swieze banany
nie majgcy charakteru odrézniajgcego. Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Konsument nie bedzie postrzegaé znaku Znak multimedialny Towary i ustugi
multimedialnego jako oznaczenia  pochodzenia
handlowego, jesli znak taki nie wywrze trwatego
wrazenia na konsumencie. Z tego wzgledu znak
bedzie uznawany jako niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.

Klasa 9: Sprzet
komputerowy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Wyjatek: Istnieje mozliwos¢, ze potgczenie Znak multimedialny Towary i ustugi
niemajacych charakteru

odrézniajgcego/opisowych/generycznych =TT Klasa 31: Karma dla
obrazéw i dzwiekéw sprawi, iz znak multimedialny zwierzat
bedzie w stanie realizowaé swojg zasadniczg Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

funkcje, w odniesieniu do okreslonych towardéw i
ustug, a tym samym znak multimedialny jako cato$é
bedzie miat charakter odrézniajacy (°).

ZNAKI HOLOGRAFICZNE
PERCEPCJA KONSUMENTA

Znak holograficzny, ktory skiada sie wylacznie z elementéw stownych i graficznych, nie bedzie co
do zasady postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego, jesli miedzy znakiem a towarami
i ustugami mozna ustali¢ powigzanie. Ponadto, ocena zaleze¢ bedzie od efektu holograficznego i od
tego, czy element sfowny lub graficzny jest ze wzgledu na swojg wielkos$¢ i usytuowanie fatwo
rozpoznawalny w ramach oznaczenia.

ZNAKI HOLOGRAFICZNE O CHARAKTERZE SAMOISTNIE ODROZNIAJACYM

Jesli znak holograficzny sktada sie z elementu Znak holograficzny Towary i ustugi
stownego lub graficznego, ktéry sam w sobie ma
charakter odrézniajacy, to — nawet jesli elementy
holograficzne dodane do tych elementow nie maja
charakteru odrézniajgcego — uznaje sie, ze znak Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
holograficzny jako cato$¢  bedzie miat charakter
odrdzniajgcy.

Klasa 12: Samochody

Jesli znak holograficzny zawiera element, ktory nie jest zrozumiaty lub ktéry nie jest mozliwy do identyfikacji,
jako ze nie niesie ze sobg znaczenia ani nie tworzy powigzania z towarami lub ustugami, uznaje sie — o ile
bedzie mogt by¢ rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego — ze ma
charakter odrdzniajacy.

(®) Analizujgc charakter odrdzniajgcy znakow multimedialnych, nalezy uwzgledni¢ Wspdine zasady CP3.
(°) W takich przypadkach zgtaszajgcy nie nabedzie wytgcznego prawa do niemajgcych charakteru odrézniajgcego/opisowych elementow
stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego wrazenia wywotywanego przez znak multimedialny.
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ZNAKI HOLOGRAFICZNE NIEPOSIADAJACE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO (%)

Gdy znak holograficzny skiada sie z niemajacych charakteru odrézniajgcego/opisowych/
generycznych elementéw stownych lub graficznych, uznaje sie, ze nie ma charakteru odrézniajgcego.

Ogodlnie ujmujgc, dodanie efektu holograficznego do niemajacych charakteru odrézniajgcego
elementéow stownych lub graficznych moze nie wystarczy¢, zeby nada¢ znakowi charakter
odroézniajacy, jako ze bedzie postrzegany przez konsumenta za banalny lub ozdobny element, niezaleznie
od tego, czy dotyczy on zgtoszonych towardw lub ustug.

NOWE RODZAJE ZNAKOW TOWAROWYCH, KTQRE MOGA StUZYC DO OPISANIA TOWAROW LUB
USLUG BADZ ICH WEASCIWOSCI — ART. 4 UST. 1 LIT. C) DZTUE

CHARAKTER OPISOWY

Co do =zasady, jesli mozna Iatwo ustali¢ Znak dzwigkowy |  Towary i ustugi
powigzanie miedzy elementami w znaku _ )
dzwiekowym, ruchomym, multimedialnym lub n K'asaglla' Eﬁ{gw;;tpasza
holograficznym a towarami, ustugami Ilub ich Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
wiasciwosciami, uznaje sie, ze znak ma charakter
opisowy.

BRAK CHARAKTERU OPISOWEGO
Co do zasady, jesli nie mozna ustali¢ zadnego Znak ruchomy |  Towary i ustugi

powigzania miedzy elementami w znaku
dzwigkowym, ruchomym, multimedialnym Ilub

. . . 3 T i Klasa 29: Sardynki w
holograficznym a towarami lub ustugami, ktérych : puszce

dotyczy zgloszenie, lub jesli znak zawiera
niekonwencjonalne przedstawienie réznigce sie
znaczgco od realistycznego przedstawienia tych
towaréw lub ustug, uznaje sie, ze znak nie ma
charakteru opisowego.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

OZNACZENIA, SKLADAJACE SIE WYLACZNIE Z DZWIEKOW, ELEMENTOW RUCHOMYCH LUB
POLACZENIA OBRAZU | DZWIEKU, KTORE WYNIKAJA Z CHARAKTERU SAMYCH TOWAROW,
MOGA BYC NIEZBEDNE DO UZYSKANIA EFEKTU TECHNICZNEGO LUB ZNACZNIE ZWIEKSZAC
WARTOSC TOWAROW — ART. 4 UST. 1 LIT. E) DZTUE

Analizujac art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (i), (ii) i (iiij) DZTUE, percepcja spofeczna nie jest czynnikiem
decydujgcym, jaki nalezy uwzgledni¢; moze jednak stanowi¢ uzyteczne kryterium oceny, zwlaszcza
przy okreslaniu zasadniczych wiasciwosci danego oznaczenia.

Znak dzwiekowy Towary i ustugi Znak ruchomy ‘ Towary i ustugi
n ) i W Klasa 28: Tréjwymiarowe
Klasa 7: Pity tancuchowe tamigtowki
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

(*%) Analizujgc charakter odrdzniajgcy elementow stownych lub graficznych w ramach znakéw holograficznych, nalezy uwzgledni¢
Wspdlne zasady CP3.
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CZESC C - Badanie wzglednych podstaw odmowy lub
uniewaznienia (1)
IDENTYCZNOSC

Oznaczenie bedzie uwazane za identyczne z innym znakiem towarowym tylko wtedy, gdy odtwarza
bez zadnych zmian lub dodatkéw wszystkie elementy skiadajace sie na znak towarowy lub gdy
postrzegane jako cato$¢ zawiera réznice tak nieistotne, ze przecietny konsument nie spostrzeze ich.

POROWNANIE ZNAKOW DZWIEKOWYCH: POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM,
FONETYCZNYM | KONCEPCYJNYM

Znaki dzwiekowe obejmuja rézne elementy, ktére mozna zaklasyfikowaé w nastepujacy sposoéb: 1)
dzwigki zlozone ze sSpiewanych Ilub moéwionych elementéw stownych; 2) dzwieki ziozone z
elementéw muzycznych (takich jak melodia, harmonia, rytm); 3) realistyczne dzwieki (takie jak
szczekanie psa, grzmot, kostki do lodu itd.); oraz 4) inne dziwieki nienalezgce do zadnej z
wczesniejszych kategorii.

POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM

Poréwnanie wizualne znaku dzwigkowego nie jest mozliwe, nawet jesli znak jest przedstawiony w
Sposoéb ,,wizualny” w formie zapisu muzycznego lub gdy zapis muzyczny obejmuje pewne elementy
sfowne.

POROWNANIE POD WZGLEDEM FONETYCZNYM

Dla znakow dzwiekowych decydujace znaczenie ma poréwnanie fonetyczne. Znaki dzwiekowe
mozna zawsze poréwnac¢ pod wzgledem fonetycznym z innymi znakami dzwiekowymi lub znakami
multimedialnymi. Znaki dzwiekowe mozna poréwnac pod wzgledem fonetycznym z innymi rodzajami
znakow, jesli znaki te zlozone sa z elementéw stownych lub zawierajg element sfowny.

Elementy stowne: Zbieznos$¢ lub podobienstwo pod
wzgledem odrdzniajgcych elementéw stownych, o ile
znaczna czes$é wiasciwego kregu odbiorcéw uznaje

Wczesniejszy znak Kwestionowany znak

dzwiekowy dzwiekowy

je za takie uznaje, co do zasady bedzie prowadzi¢ n ﬂ
do stwierdzenia podoblen§twa pod_ wzgledem Kliknij na obrazek, aby o '
fonetycznym. W tym zakresie jakkolwiek wymowa odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

znaku stownego =zalezy od zasad wymowy
przyjetych we wiasciwym kregu odbiorcow,
powyzsze nie dotyczy znaku dzwiekowego, w
ktérego przypadku percepcja fonetyczna zalezy od
tego, jak znak brzmi.

Biorgc to pod uwage, stopieh podobiefistwa miedzy

Kwestionowany znak

zbieznymi  elementami  stownymi w  znaku | MU RS IEIELY dzwigkowy
dZzwiekowym i znaku innego rodzaju (np. znaku

stownym lub graficznym) zaleze¢ bedzie od GQGERI VAN n
jgk’f_ac:(nego brzmienia wspdlnego elementu w znaku Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
zwigkowym.

(*) Jesli nie wskazano inaczej, przyktady podane w czesci C Wspolnej praktyki nalezy analizowac zgodnie z zatozeniami wskazanymi w
L<Jwagach wstepnych”.
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. "EUIPN

« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Elementy muzyczne: Wystgpowanie odrozniajgcej - - Kwestionowany znak
melodii w znaku dzwiekowym ma istotny wplyw na || [k s et LSl diwiekowy

to, jak znak jest postrzegany przez witasciwy krag

odbiorcow, a tym samym w sposéb znaczacy n n
wplywa na poréwnanie fonetyczne takiego znaku. o , Kliknij na obrazek, aby
Co do zasady, odmienny instrument, tempo lub rytm | | Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ odiworzyt

nie stanowig przeszkody dla stwierdzenia
podobieAstwa miedzy dwoma znakami, pod
warunkiem ze sama melodia jest identyczna lub
mozna jg uzna¢ za te samg melodie.

Zbieznos¢ lub podobieAstwo pod wzgledem - - Kwestionowany znak
odrézniajacej melodii ma zazwyczaj istotny wptyw na | Il SR B Ll O dwiekowy
wynik poréwnania fonetycznego miedzy znakami,
nawet jesli jeden ze znakéw zawiera rowniez n n
element stowny lub oba zawierajg rézne elementy Kliknij na obrazek, aby
| Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ )
stowne. odtworzy¢
Elementy realistyczne: Zbieznosé lub Kwestionowany znak

podobienstwo  pod  wzgledem realistycznych | MAEEUIE RS EUELE IV CUY
dzwigkow o charakterze odrézniajgcym w znaku § [ |
dzwigkowym  lub  multimedialnym  prowadzi n ﬂ
zazwyczaj do stwierdzenia podobienstwa miedzy
dwoma znakami pod wzgledem fonetycznym. Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

dzwiekowy

Kliknij na obrazek, aby
odtworzyc¢

Pozostate aspekty: Sama zbieznoS¢ w zakresie Weczesniejszy znak Kwestionowany znak
innych aspektow, takich jak intonacja, gtos itd., w dzwickowy dzwiekowy

dwéch znakach towarowych ma zazwyczaj mniejszy
wptyw na poréwnanie fonetyczne znakdéw

towarOWyCh' Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ |Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

POROWNANIE POD WZGLEDEM KONCEPCYJNYM

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami dziwiekowymi oraz miedzy
znakiem dzwiekowym i znakiem innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w przypadku, gdy mozna
zidentyfikowa¢ koncept (w elemencie sfownym lub w realistycznym dzwieku). Znaki dzwiekowe,
ktére jedynie zawieraja melodie, raczej nie maja konceptu.

POROWNANIE ZNAKOW RUCHOMYCH: POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM,
FONETYCZNYM | KONCEPCYJNYM

Znaki ruchome obejmuja rézne elementy, ktére mozna zaklasyfikowa¢ w nastepujacy sposob: 1)
elementy stowne; 2) elementy graficzne; oraz 3) ruch lub przeksztatcenie elementéw stownych lub
graficznych.

POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM

W poréwnaniu wizualnym dwdch znakéw ruchomych lub znaku ruchomego ze znakiem innego
rodzaju nalezy uwzgledni¢ zbieznos$¢ lub podobiennstwo miedzy elementami obecnymi w takich
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« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

znakach towarowych (elementami
przeksztalceniem takich elementow)

stownymi,

elementami graficznymi Ilub ruchem badz

Elementy stowne: Znaki ruchome obejmujgce
odrézniajgce elementy stowne bedg raczej podobne
pod wzgledem wizualnym do innego znaku
ruchomego obejmujgcego takie same lub podobne
odrézniajgce elementy stowne.

Odroézniajgce elementy stowne zawarte w znaku
ruchomym mogg mocniej oddzialywa¢ na
konsumenta niz inne elementy wizualne (np.
elementy graficzne, ruch Ilub zmiana innego
rodzaju), jednakze poréwnanie musi dotyczyc
oznaczen jako catosci.

Kwestionowany znak
ruchomy

2
GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak ruchomy

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ |
odtworzyc¢

Elementy graficzne: Zbiezno$¢ lub podobieAstwo
pod wzgledem odrdzniajgcego elementu
graficznego moze prowadzi¢ do stwierdzenia
pewnego stopnia podobiefAstwa  wizualnego.
Podobienstwo to  prawdopodobnie  zostanie
stwierdzone w szczegdlnoéci wtedy, gdy ze wzgledu
na rozmiar, pozycje w ramach znaku lub kolor
element graficzny moze zosta¢ dostrzezony przez
konsumenta w wystarczajgcym zakresie, biorgc pod
uwage w szczegolnosci fakt, ze podlega on
ruchowi/transformaciji.

Kwestionowany znak
ruchomy

9

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak ruchomy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ )
odtworzy¢

Ruch elementéw: Sama zbiezno$¢ pod wzgledem
zwyktego ruchu/przemieszczania si¢ nie oznacza
podobienstwa wizualnego.

Kwestionowany znak

Woczesniejszy znak ruchomy

ruchomy

- . Kliknij na obrazek, aby
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ )
odtworzy¢

Nie mozna jednak wykluczyé, ze konkretny ruch,
ktéry bedzie niezwykly i odrézniajgcy, wystarczy,
zeby uzna¢ znaki ruchome za podobne w pewnym
zakresie pod wzgledem wizualnym, nawet jesli
znaki réznig sie pozostatymi elementami, np.
elementami stownymi.

Kwestionowany znak
ruchomy

e 5

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak ruchomy

€09

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ i
) v v odtworzyc¢

Przeksztatcenie elementéw: Sama zbieznos¢ pod
wzgledem zmiany pozycji lub koloréw bedzie miata
sama w sobie zwykle mniejszy wptyw na poréwnanie
znakow towarowych i co do zasady nie doprowadzi
do stwierdzenia podobieAstwa pod wzgledem
wizualnym.

Kwestionowany znak

Wczesniejszy znak ruchomy ruchomy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢|Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
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Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

POROWNANIE POD WZGLEDEM FONETYCZNYM

Znaki ruchome, ktére nie zawierajg zadnych elementéw sfownych, nie mogg by¢ poréwnane pod
wzgledem fonetycznym. Tak samo znaki ruchome nie moga by¢ poréwnane pod wzgledem
fonetycznym do innych rodzajow znakéw towarowych, jesli nie zawierajg elementéw sfownych (na
rysunku lub wymawianych).

Wystepowanie odrdzniajgcego elementu stownego
w znaku ruchomym ma zazwyczaj istotny wptyw na
to, jak witasciwy krgg odbiorcéw postrzega znak
ruchomy pod wzgledem fonetycznym.

Kwestionowany znak
ruchomy

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak ruchomy

)
<

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ odtworzyé

Zbieznos¢ lub  podobienstwo pod wzgledem Weczesniejszy znak Kwestionowany znak
odrézniajgcego elementu stownego bedzie miec dzwiekowy ruchomy
zazwyczaj wplyw na wynik poréwnania pod

wzgledem fonetycznym miedzy znakiem ruchomym r | BERIVAN
a innymi znakami ruchomymi bgdz znakami innego o ) Kliknij na obrazek, aby
rodzaju, co sprawia, ze istnieje  wieksze [ | Kliknij na obrazek, aby odtworzyé odtworzyé

prawdopodobiehstwo, iz zostang one uznane w
pewnym stopniu za podobne pod wzgledem
fonetycznym.

POROWNANIE POD WZGLEDEM KONCEPCYJNYM

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami ruchomymi i miedzy znakami
ruchomymi a znakami innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w sytuacji, gdy mozliwe jest
zidentyfikowanie konceptu.

Jest mato prawdopodobne, ze ruch lub - : Kwestionowany znak
przeksztatcenie elementéw znaku ruchomego beda | ek idaka i ey
mialy same przez sie jaki$ koncept. Z drugiej strony
ruch moze wzmocnié, dodaé lub w niektorych
przypadkach zmienié koncept elementu, ktory sie
porusza.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Przyktadowo, potgczenie elementu i ruchu
wzmacnia  poczgtkowy  koncept ,zawodnika
rzucajgcego pitke”. Z tego powodu znaki bedg
identyczne pod wzgledem koncepcyjnym.

POROWNANIE ZNAKOW MULTIMEDIALNYCH: POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM,
FONETYCZNYM | KONCEPCYJNYM

Znaki multimedialne obejmuja dwie kategorie elementéw: 1) elementy wizualne (elementy stowne
przedstawione graficznie, elementy graficzne oraz ruch lub przeksztafcenie elementéow stownych
lub graficznych); oraz 2) elementy dzwiekowe ($piewane lub méwione elementy sfowne, elementy
muzyczne, realistyczne dzwieki czy inne dzwieki).

POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM

Znaki multimedialne zawsze mozina poréwna¢ pod wzgledem wizualnym z innymi znakami
multimedialnymi oraz z innymi rodzajami znakoéw za wyjatkiem znakéw dziwiekowych. Zasady
poréwnania wizualnego znakéw ruchomych znajdujg zasadniczo zastosowanie.
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Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Elementy stowne przedstawione graficznie: Co
do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien
podobieAstwa wizualnego miedzy dwoma znakami

multimedialnymi lub miedzy znakiem
multimedialnym a znakiem innego rodzaju, jezeli
posiadajg one takie same Iub podobne

przedstawione graficznie elementy stowne o
charakterze odrézniajgcym.

Kwestionowany znak
multimedialny

Gerivcn

Wczesniejszy znak

multimedialny

$ Kliknij na obrazek, aby

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ odtworzyé

Elementy graficzne: Co do zasady uznaje sie, ze
istnieje pewien stopienn podobienstwa wizualnego
miedzy dwoma znakami multimedialnymi lub miedzy
znakiem multimedialnym a znakiem innego rodzaju,
jezeli posiadajg one takie same Ilub podobne
elementy graficzne o charakterze odrézniajgcym.

Kwestionowany znak

Wczesniejszy znak graficzny ey

w3

(62

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

POROWNANIE POD WZGLEDEM FONETYCZNYM

Znaki multimedialne zawsze mozna poréwnac¢ pod wzgledem fonetycznym z innymi znakami
multimedialnymi oraz znakami dzwiekowymi. Poréwnanie fonetyczne mozna przeprowadzi¢ dla
innych rodzajow znakoéw, jesli obejmuja one lub zawieraja element stowny.

Elementy stowne przedstawione graficznie: Co
do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopieh
podobienstwa fonetycznego, jesli znak
multimedialny zawiera przedstawiony graficznie
element stowny o charakterze odrézniajgcym
(statyczny lub poruszajacy sie), ktory jest zbiezny z
elementem stownym innego znaku lub jest do niego
podobny (w zaleznosci od przypadku $piewanego,
maéwionego lub przedstawionego graficznie).

Wczesniejszy znak Kwestionowany znak

multimedialny

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby

multimedialny

GE

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ )
odtworzy¢

Spiewane lub méwione elementy stowne: Co do
zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien
podobienstwa fonetycznego, jesli Spiewany Ilub
moéwiony element stowny w znaku multimedialnym
jest zbiezny z innym elementem stownym
postrzeganym w innym znaku lub do niego podobny
(w zaleznosci od przypadku elementu $piewanego,
méwionego lub przedstawionego graficznie).

Kwestionowany znak
multimedialny

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak ruchomy

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

odtworzy¢

Potaczenie przedstawionych graficznie i
$piewanych lub  moéwionych elementéow
stownych: W przypadku gdy przedstawionemu
graficznie  elementowi stownemu towarzyszy
Spiewany Ilub moéwiony element stowny, taki
Spiewany lub moéwiony element stowny moze
wplyngé na wymowe przedstawionego graficznie
elementu stownego. (1?)

Kwestionowany znak
multimedialny

GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby

Wczesniejszy znak stowny

GERIVAN

odtworzy¢

(*2) Z drugiej strony w szczegolnym przypadku nie mozna wykluczyé, ze wymowa przedstawionego graficznie elementu stownego w
znaku multimedialnym bedzie niezaleznie od tego zgodna z zasadami wymowy przyjmowanymi przez wtasciwy krag odbiorcow.
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Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Elementy muzyczne i realistyczne dzwigki: Weczesniejszy znak Kwestionowany znak
Zbieznos¢ pod wzgledem melodii lub realistycznych dzwigkowy multimedialny
dzwiekéw moze sie pojawi¢ wytgcznie w przypadku _
znakéw multimedialnych lub dzwiekowych, jako ze n @on )

Kliknij na obrazek, aby

tylko znaki tego rodzaju mogg zawieraC takie
dzwieki.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

odtworzyc¢

POROWNANIE POD WZGLEDEM KONCEPCYJNYM

Znaki multimedialne moga byé poréwnane pod wzgledem koncepcyjnym, o ile posiadajg koncept.

POROWNANIE ZNAKOW HOLOGRAFICZNYCH: POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM,
FONETYCZNYM | KONCEPCYJNYM

W znakach holograficznych mozna wskazac trzy kategorie elementéow: 1) elementy siowne; 2)
elementy graficzne; oraz 3) efekt holograficzny.

POROWNANIE POD WZGLEDEM WIZUALNYM

W znaku holograficznym ruch lub przeksztatcenie w przedstawieniu znaku stuzy tylko pokazaniu
efektu holograficznego i tylko efekt holograficzny trzeba uwzglednié w poréwnaniu pod wzgledem
wizualnym.

Efekt holograficzny: Identyczny lub podobny efekt - Kwestionowany znak
holograficzny sam przez sie co do zasady nie | [MisaeimiataiCi holograficzny
doprowadzi do  stwierdzenia  podobiehstwa

wizualnego, chyba Zze podobienstwo dotyczy @m\\,

elementéw stownych lub graficznych /

porownywanych oznaczen. Dwa oznaczenia mogag -

by¢ podobne pod wzgledem wizualnym ze wzgledu Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ | Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
na zbiezne lub podobne odrézniajgce elementy
stowne lub graficzne, nawet jesli wystepuje
odmienny efekt holograficzny.

POROWNANIE POD WZGLEDEM FONETYCZNYM

Znaki holograficzne, ktore nie zawierajg elementéow sfownych, nie moga by¢ poréwnane pod
wzgledem fonetycznym.

Jesli znaki holograficzne zawierajg elementy stowne, Kwestionowany znak
Wczesniejszy znak graficzny

mogg by¢ poréwnane pod wzgledem fonetycznym holograficzny

ze znakami tego samego lub innego rodzaju, jesl
takie inne znaki mozna poddac¢ analizie fonetyczne;. @

Kliknij na obrazek, aby

odtworzy¢

POROWNANIE POD WZGLEDEM KONCEPCYJNYM

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami holograficznymi oraz miedzy
znakiem holograficznym a znakiem innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w sytuacji, gdy mozliwe
jest zidentyfikowanie konceptu.
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3 WDROZENIE

Podobnie jak miato to miejsce w przypadku wczesniejszych wspdlnych praktyk, niniejsza wspdélna praktyka
wejdzie w zycie w ciggu trzech miesiecy od daty publikacji niniejszego wspdélnego komunikatu. Dalsze
szczegoty dotyczgce wdrozenia niniejszej wspolnej praktyki znajdujg sie w tabeli ponizej. Urzedy wdrazajace
mogg opublikowaé dodatkowe informacje na swoich stronach internetowych.

3.1 URZEDY WDRAZAJACE
Wykaz urzedéw wdrazajgcych, data wdrozenia i praktyczne aspekty wdrozenia: Link do tabeli

(*) W przypadku rozbieznosci miedzy ttumaczeniem dokumentow Wspoélnego komunikatu i Wspolnej praktyki

na jakikolwiek jezyk urzedowy Unii Europejskiej a wersja angielska przewazajace znaczenie ma wersja
angielska.
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1 WSTEP

1.1 Cel niniejszego dokumentu

Niniejsza Wspdlna praktyka ma na celu okreslenie zasad ogolnych dotyczacych badania wymogow
formalnych i podstaw do odmowy lub uniewaznienia nowych rodzajéw znakéw towarowych, tj. znakow
dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych, oraz nowych sposobdw ich przedstawienia.
Stanowi ona punkt odniesienia dla EUIPO, Beneluksu i Urzeddw ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, stowarzyszen uzytkownikdw, zgtaszajgcych i przedstawicieli w zakresie Wspdlnej praktyki
CP11.

Zostanie on szeroko udostepniony i bedzie tatwo dostepny, dostarczajgc jednoznacznych i wyczerpujgcych
wyjasnien na temat zasad, na ktérych opiera sie nowa wspodlna praktyka. Zasady te zostaty opracowane z
myslg o ogdlnym zastosowaniu i majg na celu objecie swoim zakresem zdecydowanej wiekszosci spraw.
Jakkolwiek analiza wymogow formalnych i podstawy odmowy w odniesieniu do nowych rodzajow
znakéw towarowych przeprowadzana bedzie zawsze indywidualnie dla kazdego przypadku, zasady
te stuzg jako wskazdéwki majgce na celu zapewnienie, iz Urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich dojdg do podobnych i mozliwych do przewidzenia rezultatéw.

Ponadto przyktady zamieszczone w niniejszym dokumencie majg na celu zilustrowanie zasad wspélnej
praktyki. Przyktady te powinny by¢ rozpatrywane w powigzaniu z odpowiednig podstawg odmowy/zasada
oraz w oparciu o zatozenia, na ktorych sie opieraja.

1.2 Kontekst

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjety pakiet reform w zakresie znakéw towarowych UE.
Pakiet zawierat dwa instrumenty ustawodawcze, a mianowicie rozporzgdzenie (UE) nr 2017/1001 (RZTUE)
i dyrektywe (UE) nr 2015/2436 (DZTUE), ktéra ma na celu dalsze zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Oprécz nowych przepiséw dotyczgcych kwestii
merytorycznych i proceduralnych, w ramach tekstow tych ustanowiono mocniejszg podstawe prawng w
zakresie wspétpracy. Zgodnie z art. 151 RZTUE do gtéwnych zadan EUIPO nalezy promocja konwergenciji
praktyk inarzedzi w dziedzinie znakow towarowych iwzoréw we wspétpracy z urzedami ds. ochrony
wiasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich; w art. 152 RZTUE wskazuje sie jednoznacznie, ze
wspétpraca ta powinna obejmowaé opracowanie wspélnych standardéw badania spraw oraz ustanowienie
wspolnych praktyk.

Na podstawie tych ram prawnych w czerwcu 2016 r. Zarzad EUIPO zgodzit sie na przyjecie europejskich
projektéw wspétpracy. Projekty, w ktérych odzwierciedlono rézne dziatania okreslone w RZTUE, opieraty
sie na osiggnietych juz sukcesach, a jednoczesnie byty ukierunkowane na usprawnienie procesow
i rozszerzenie zasiegu wspotpracy.

Jesli chodzi o konwergencje praktyk, jeden projekt byt specjalnie poswiecony identyfikacji i analizie
potencjalnych nowych inicjatyw harmonizacyjnych. Projekt ten objgt analize praktyk w zakresie znakow
towarowych iwzoréw stosowanych przez urzedy ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich w celu rozpoznania obszaréw z rozbieznosciami oraz — poprzez ocene prawdopodobnego
wptywu, wykonalnosci mozliwego zakresu, istniejgcych ograniczen prawnych, poziomu zainteresowania
wsrod uzytkownikéw oraz uzytecznosci dla tych urzedéw — okreslenia obszaréw, w ktérych wspdina
praktyka bedzie najbardziej korzystna dla zainteresowanych stron. Analiza byta prowadzona cyklicznie,
a kazdy jej cykl konczyt sie zaleceniem dotyczgcym uruchomienia nowego projektu konwergenciji.

Wspdlna praktyka opisana w niniejszym dokumencie odnosi sie do czwartego projektu konwergenc;ji
uruchomionego przez Zarzad; jest to jedenasty projekt konwergencji w ogole. CP11 byto jednym z dwéch
projektéw zalecanych do uruchomienia w wyniku cyklu otwarcia analizy konwergencji, ktéry skupiat sie na
reformie prawa i wptywie nowych przepiséw wprowadzonych przez DZTUE.
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CP11: Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy lub uniewaznienia

Projekt siega czasow inicjatywy na rzecz wspierania transpozycji dyrektywy, zapoczatkowanej w celu
zapewnienia wsparcia technicznego i prawnego w procesie transpozycji w urzedach ds. wiasnosci
intelektualnej panstw cztonkowskich i w celu umozliwienia harmonijnego wdrozenia nowych przepiséw.

Na skutek projektu na rzecz wspierania transpozycji dyrektywy oraz jako wspdlny punkt wyjscia w celu
zapobiegania rozbieznosciom i zwiekszenia pewnosci prawa, przewidywalnosci i dostepnosci dla
uzytkownikéw, w czerwcu 2017 r. urzedy ds. wtasnosci intelektualnej panstw cztonkowskich uzgodnity
Wspdlny komunikat w sprawie przedstawiania nowych rodzajow znakéw towarowych (1). Niniejszy
dokument odzwierciedla ustalenia miedzy urzedami ds. wiasnosci intelektualnej panstw cztonkowskich w
zakresie 1) rodzajow znakéw towarowych, jakie urzedy planujg przyjaé; 2) definicji i $rodkow
przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych; oraz 3) akceptowalnych formatow plikéw
elektronicznych w przypadku znakéw dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

Ponadto, zalecono opracowanie projektu dotyczgcego harmonizacji analizy wymogéw formalnych i
podstaw odmowy lub uniewaznienia, ktére dotyczg znakow dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i
holograficznych. Wniosek ten zostat nastepnie zatwierdzony przez grupe robocza ds. analizy konwergenc;ji
w pazdzierniku 2017 r., a w czerwcu 2018 r. zostat ostatecznie przyjety przez zarzad.

Grupe roboczg projektu podzielono na dwie rézne grupy:

a) Pierwsza skupiata sie na badaniu wymogéw formalnych i bezwzglednych podstaw odmowy lub
uniewaznienia.
b) Druga koncentrowata sie na badaniu wzglednych podstaw odmowy lub uniewaznienia.

Obie grupy ztozone byly z przedstawicieli urzedéw ds. witasnosci intelektualnej panstw cztonkowskich,
EUIPO i stowarzyszen uzytkownikéw, Scisle wspotpracujgcych w celu opracowania i ustalenia zestawu
zasad w oparciu 0 orzecznictwo, ktére jest ograniczone, w odniesieniu do nowych rodzajéw znakoéw
towarowych, i oczekiwane praktyki potranspozycyjne.

1.3 Zakres praktyki

Niniejsza wspodlna praktyka okresla zestaw zasad, popartych przykladami, dotyczgcych badania wymogow
formalnych i podstaw do odmowy lub uniewaznienia nowych rodzajoéw znakéw towarowych, uwzgledniajgc
wplyw usuniecia wymogu przedstawienia graficznego zgodnie z DZTUE.

Zgodnie z 0gdlng zasadg wypracowang przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej kryteria badania
podstaw odmowy lub uniewaznienia powinny by¢ takie same dla wszystkich rodzajéw znakéw towarowych.
Przy petnym poszanowaniu tej zasady nastepujgce zagadnienia, specyficzne dla znakéw dzwiekowych,
ruchomych, multimedialnych i holograficznych, wchodzg w zakres grup roboczych projektu CP11:

a) Ponizsze kwestie wchodzg w zakres wspolnych praktyk CP11-WS1 co do badania wymogow
formalnych i bezwzglednych podstaw odmowy lub uniewaznienia (cze$¢ A i cze$¢ B). Dotyczy to w
szczegolnosci:

- zastosowania kryteriow Sieckmanna do nowych rodzajéw znaku towarowego (?);;

- rozbieznosci miedzy przedstawieniem, rodzajem a opisem znaku;

- badania zastrzezenia pierwszenstwa w przypadku, gdy przynajmniej jeden ze znakdéw nalezy do
nowego rodzaju;

(M https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/about_euipo/who _we are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_pl.pdf

(3 Zob. 12/12/2002, C 273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 55.
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samoistnego charakteru odrézniajgcego nowych rodzajéw znakow;

opisowego charakteru nowych rodzajow znakow;

wilasciwosci, ktére wynikajg z charakteru towardéw, sg konieczne do uzyskania efektu technicznego lub
nadajg znaczng wartosc¢ towarom;

Ponizsze kwestie, ktére nie dotyczg bezposrednio nowego rodzaju znakéw towarowych lub nowych
sposobdw ich przedstawienia, nie wchodzg w zakres niniejszej wspoélnej praktyki CP11-WS1.

b)

Konwencjonalne sposoby przedstawienia znakéw dzwiekowych i znakdéw ruchomych.

Kwestie proceduralne i wewnetrzne procedury administracyjne dotyczace tego, jak i jakimi srodkami
zgtaszajgcego mozna wezwac do wyjasnienia watpliwosci lub usuniecia brakéw.

Uznano, ze bezwzgledne podstawy okreslone w art. 4 lit. d), f), g), h), i), j), k) oraz |) DZTUE nie s3g
szczegolnie istotne w odniesieniu do nowych rodzajow znakéw towarowych, poniewaz mogg one mie¢
zastosowanie niezaleznie od rodzaju znaku towarowego bedgcego przedmiotem badania.

Nowe sposoby przedstawienia znakéw dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych
nie powinny mie¢ co do zasady wplywu na ocene znakdéw sprzecznych z porzgdkiem publicznym lub
dobrymi obyczajami, mylagcymi, zawierajgcych flagi i godta panstwowe lub kolidujgcych z innymi
prawami chronionymi (PDO, PGI, TSG — TTW, PVR).

W odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. d) DZTUE uzgodniono, ze przepis ten zostanie wytgczony z zakresu
zastosowania Wspdélnej praktyki, poniewaz udowodnienie, ze oznaczenie stalo sie ,zwyczajowo
uzywane”, wymaga uprzedniego procesu przyzwyczajenia, co oznacza, ze gdy oznaczenie stanie sie
~ZWYyczajowo uzywane”, bedzie mie¢ rowniez charakter opisowy. Z tego wzgledu, biorgc pod uwage,
ze zasady majgce zastosowanie do charakteru opisowego rowniez stosujg sie do tej podstawy, nie
ma potrzeby szczegdlnej analizy tej kwestii w odniesieniu do znakéw dzwiekowych, ruchomych,
multimedialnych i holograficznych.

Kwestie jezykowe: Na potrzeby Wspélnej praktyki uznaje sig, ze znaki zawierajgce elementy stowne,
ktére w jezyku angielskim majg charakter w petni opisowy lub nie majg charakteru odrézniajgcego, we
wszystkich jezykach majg charakter opisowy lub nie majg charakteru odrézniajgcego i bedg tak
rozumiane przez urzedy krajowe.

W zakres stosowania Wspoélnej praktyki CP11-WS2 w odniesieniu do badania wzglednych podstaw
odmowy lub uniewaznienia (czes¢ C), a w szczegdlnoéci kryteriow poréwnywania oznaczen
uwzgledniajgcych znaki dzwiekowe, ruchome, multimedialne i holograficzne wchodzg ponizsze
zagadnienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

poréwnania miedzy nowymi rodzajami znaku towarowego;
poréwnania miedzy innymi rodzajami znaku towarowego a nowymi rodzajami znaku towarowego;

Ponizsze kwestie, ktdre nie dotyczg bezposrednio nowych rodzajow znakéw towarowych, nie wchodzg w
zakres Wspoélnej praktyki CP11-WS2.

Analiza wzmocnionego charakteru odrézniajgcego lub nabytego charakteru odrézniajgcego w
nastepstwie uzywania lub renoma: na potrzeby niniejszej Wspdlnej praktyki przyjmuje sie, ze nie
istniejg dowody, twierdzenia ani wczesniejsza wiedza o tym, ze ktérykolwiek ze znakdéw posiada
renome lub ma wzmocniony charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania.

Okreslenie lub wskazanie wlasciwego kregu odbiorcéw oraz poziomu uwagi przy ocenie wzglednych
podstaw.

Metodologia oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w bigd.

Ustalenia dotyczgce czynnikdw, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie prawdopodobiehstwa
wprowadzenia w btgd. Jakkolwiek istnieje wiele czynnikéw, ktére mogg mieé wptyw na ogding ocene
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, takich jak poziom uwagi wtasciwego kregu odbiorcéw,
wspotzaleznosé, wspdtwystepowanie, sytuacja na rynku, rodzina znakéw towarowych itp., niniejsza
Wspolna praktyka nie ma za zadanie wskazywac, ktore sg to czynniki.

WspoIna praktyka 3
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- Ustalenia dotyczgce wspoizaleznosci miedzy oceng charakteru odrozniajgcego a wszystkimi innymi
czynnikami, ktére brane sg pod uwage przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

- Podobnie, celem wspdinej praktyki nie jest zdefiniowanie ani harmonizacja poje¢ ,dominujgcych i
odrézniajgcych elementéw znaku towarowego”, chociaz pojecia te moga by¢ powotywane w tym
dokumencie w razie potrzeby w celu dokonania prawidtowej oceny podobienstwa pod wzgledem
wizualnym, fonetycznym lub koncepcyjnym z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw.

2 WSPOLNA PRAKTYKA

A. BADANIE WYMOGOW FORMALNYCH: WSPOLNE ZASADY

Niniejsza czes¢ Wspodlnej praktyki okresla zestaw zasad i daje zalecenia w zakresie nastepujgcych
zagadnien:

- oznaczenie i jego elementy zgodnie ze Wspolnym komunikatem w sprawie sposobu przedstawienia
nowych rodzajoéw znakdw towarowych

- aspekty ogolne: opis, wskazanie elementéw stownych, rozbieznosci miedzy przedstawieniem,
rodzajem znaku towarowego i opisem oraz witasciwe sposoby przedstawienia wiecej niz jednego
rodzaju znaku towarowego;

- badania zastrzezenia pierwszenstwa w przypadku, gdy przynajmniej jeden ze znakéw nalezy do
nowego rodzaju.

1 Oznaczenie i jego elementy zgodnie ze Wspolnym komunikatem w sprawie
sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych

Wspdlny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajow znakéw towarowych utatwia
klasyfikacje znakéw poprzez streszczenie definicji i sposobéw przedstawienia dla kazdego z nowych
rodzajéw znakéw towarowych (3), wykorzystujgc jako punkt odniesienia definicje i sposoby przedstawienia
okreslone w art. 3 rozporzadzenia wykonawczego (4). Ostatnie cztery rodzaje sg nowymi rodzajami znakow
towarowych i przedmiotem projektu CP11 (znaki dZzwiekowe, ruchome, multimedialne i holograficzne).

Ponadto, zgodnie z art. 3 dyrektywy 2015/2436 majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, znak towarowy moze by¢ przedstawiony w
rejestrze w sposob pozwalajgcy wiasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i
doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wiascicielowi tego znaku towarowego. W tym zakresie
konieczne jest, zeby oznaczenie bylo zarejestrowane w odpowiedniej formie przy wykorzystaniu
powszechnie dostepnych technologii, pod warunkiem 2e oznaczenie ma zdolno$¢ do bycia
przedstawionym w sposob jednoznaczny, doktadny, samodzielny, fatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty i
obiektywny.

W przypadku gdy oznaczenie w sposéb oczywisty spetnia jedng z definicji i wymogi co do sposobu
przedstawienia, jakie okreslono we Wspdlnym komunikacie w sprawie przedstawienia nowych rodzajow
znakow towarowych, nalezy je zaklasyfikowac jako odpowiedni rodzaj znaku towarowego. W zwigzku z
tym oznaczenie bedzie klasyfikowane jako znak dzwiekowy, ruchomy, multimedialny lub holograficzny,
jezeli jego przedstawienie jest zgodne z definicjg i wiasciwosciami okreslonymi w ponizszych sekcjach i
przestany format jest odpowiedni dla danego znaku towarowego.

Nalezy zauwazyé, Zze przedstawione przyktady stuzg jedynie zilustrowaniu tego, jak moze wygladaé
zgtoszenie znaku dzwiekowego, ruchomego, multimedialnego i holograficznego. Sg one przedstawione

(®) https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/about _euipo/who _we are/common_communication/common_communicat
ion_8/Annex_1 pl.pdf

(*) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=PL
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wytgcznie ze wzgledéw formalnych, lecz nie muszg spelniaé wymogdéw w zakresie bezwzglednych
podstaw.

1.1 Znaki dzwiekowe

Zgodnie z definicjg ustanowiong we Wspdlnym komunikacie w sprawie sposobdw przedstawiania nowych
rodzajéw znakoéw towarowych znak dzwiekowy jest znakiem towarowym sktadajgcym sie wytgcznie z
dzwieku lub kombinacji dzwiekéw i jest przedstawiany poprzez ztozenie pliku dzwiekowego odtwarzajgcego
dzwiek lub poprzez doktadne przedstawienie dzwieku w zapisie muzycznym.

W zwigzku z powyzszym oznaczenie, ktére przedstawione jest w pliku dzwiekowym i ktore sktada sie
wytgcznie z dzwieku lub kombinacji dzwiekéw, niezaleznie od rodzaju dzwieku w nim zawartego (np.
elementéw stownych odbieranych w warstwie dzwiekowej, odgtoséw przyrody, dzwiekdéw wydawanych
przez zwierzeta, melodii itd.), nalezy klasyfikowac jako znak dzwiekowy.

Przyktady

Znaki dzwiekowe

J3 J3 JI 73 JI

ZNAK DZWIEKOWY 1 | ZNAK DZWIEKOWY 2 | ZNAK DZWIEKOWY 3 | ZNAK DZWIEKOWY 4 | ZNAK DZWIEKOWY 5
Kliknij na obrazek, aby Kliknij na obrazek, aby Kliknij na obrazek, aby Kliknij na obrazek, aby Kliknij na obrazek, aby

odtworzyé odtworzyé odtworzy¢ odtworzyé odtworzyé

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 27/11/2003, C 283/01, zapis muzyczny — Shield Mark,
EU:C:2003:641, dotyczacy doktadnego przedstawienia dzwieku w formie zapisu muzycznego, wskazat, ze

pieciolinia podzielona na takty, na ktérej widniejg w szczegdlnosci klucz, nuty i pauzy, ktérych
forma okresla wzgledng warto$¢, a w danym wypadku, znaki chromatyczne — przy czym cata
ta notacja okresla wysokos¢ i dlugosé dzwiekdw — moze stanowi¢ wierny obraz ciggu
dzwiekdw, ktore tworzg melodie bedacg przedmiotem wniosku o rejestracje. Taki rodzaj
przedstawienia graficznego odpowiada wymogom wynikajagcym z orzecznictwa Trybunatu,
zgodnie z ktérym przedstawienie to powinno by¢ jednoznaczne, doktadne, samo w sobie
zupetne, tatwo dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne.

W zwigzku z powyzszym doktadna notacja muzyczna oznacza, ze przedstawienie musi zawieraé wszystkie
elementy, ktére sg niezbedne, zeby ustali¢ jednoznaczny i dokfadny przedmiot ochrony. Wymogi te sg
spetnione, jesli oznaczenie jest przedstawione w formie pieciolinii podzielonej na takty i zawierajgcg w
szczegélnosci klucz i nuty, ktére sg konieczne do odtworzenia melodii.

Tempo lub szybko$¢ melodii oraz instrumenty sg jedynie elementami fakultatywnymi. Jednakze brak
wskazania tych elementéw skutkowac bedzie odmowg przyznania pierwszenstwa, jesli formaty plikéw,
ktérych dotyczy zgtoszenie, nie sg takie same (sekcja 3.3.1 niniejszego dokumentu — Badanie zastrzezenia
pierwszenstwa). Moze mie¢ rowniez wptyw na ocene wzglednych podstaw odmowy i uniewaznienia, jesli
ocena identycznosci przedmiotu lub poréwnanie obejmujg przedstawione graficznie znaki dzwiekowe.

1.2 Znakiruchome

Zgodnie z definicjg ustanowiong we Wspdlnym komunikacie w sprawie sposobdw przedstawiania nowych
rodzajow znakéw towarowych znak ruchomy jest znakiem towarowym sktadajgcym sie z ruchu lub zmiany
pozycji elementéw znaku bgdZ obejmujgca taki ruch lub takg zmiane i jest przedstawiony poprzez ztozenie
pliku wideo lub cigg nastepujgcych po sobie nieruchomych obrazéw - kadréw pokazujgcych ruch lub zmiane
pozycji
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Definicja ta nie ogranicza znakéw ruchomych do znakéw pokazujgcych ruch. Oznaczenie moze takze
zosta¢ zaklasyfikowane jako znak ruchomy, jesli jest w stanie przedstawi¢ zmiane pozycji elementéw (np.
cigg nieruchomych obrazéw - kadréw), zmiane koloru lub zmiane elementéw rozumiang jako zastgpienie
jednego obrazu innym.

Zgodnie z powyzszym plik wideo obejmujgcy obraz lub obrazy bez dzwieku, na ktérym mozna wskazac
ruch, zmiane pozycji elementow znaku, zmiane Kkoloru czy zmiane elementéow, powinien byé
zaklasyfikowany jako znak ruchomy.

Jesli znak ruchomy zostat przedstawiony jako cigg nastepujgcych po sobie kadréw pokazujgcych ruch lub
zmiane pozycji, w opisie moze by¢ wymagane wskazanie czasu trwania, powtorzen i predkosci ruchu.

Z tego powodu brak opisu wyjasniajgcego te elementy moze skutkowa¢ odmowg przyznania
pierwszenstwa, jesli formaty plikow, ktorych dotyczy zgtoszenie, nie sg takie same. Jesli jednak w
zastrzezeniu pierwszenstwa drugie zgtoszenie jest przedstawione w formie ciggu nieruchomych obrazéw -
kadrow, opis moze by¢ konieczny, zeby zapewnic, iz przedmioty zgtoszen sg identyczne (np. czas trwania,
szybkos$¢, powtdrzenia) (sekcja 3.3.2 niniejszego dokumentu — Badanie zastrzezenia pierwszenstwa).
Moze mie¢ rowniez wplyw na ocene wzglednych podstaw odmowy i uniewaznienia, jesli ocena
identycznosci przedmiotu lub poréwnanie obejmujg przedstawione graficznie znaki ruchome.

Przyktady

Znaki ruchome

GERIVAN
A

ZNAK RUCHOMY 1 ZNAK RUCHOMY 2 ZNAK RUCHOMY 3

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
r. \“)L‘
« =

ZNAK RUCHOMY 4 ZNAK RUCHOMY 5 ZNAK RUCHOMY 6

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

1.3 Znaki multimedialne

Zgodnie z definicjg ustanowiong we Wspdlnym komunikacie w sprawie sposobdw przedstawiania nowych
rodzajow znakoéw towarowych znak multimedialny jest znakiem towarowym sktadajgcym sie z potgczenia
obrazu i dzwieku lub obejmujgcym takie potaczenie. Znak multimedialny jest przedstawiany poprzez
ztozenie pliku audiowizualnego.

Z tego wzgledu plik audiowizualny sktadajgcy sie z potgczenia elementéw obrazowych i dZzwiekowych
nalezy klasyfikowa¢ jako znak multimedialny.

Obecnosé czarnego lub biatego ekranu w pliku w potgczeniu z obrazem lub czesciowy brak dzwieku w
potgczeniu z obrazem nie wyklucza zaklasyfikowania znaku jako znaku multimedialnego.
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Przyktady

Znaki multimedialne

GE

ZNAK MULTIMEDIALNY 1 ZNAK MULTIMEDIALNY 2

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

1.4 Znaki holograficzne

Zgodnie z definicjg ustanowiong we Wspolnym komunikacie w sprawie sposobow przedstawiania nowych
rodzajow znakow towarowych znak holograficzny jest znakiem towarowym sktadajgcym sie z elementow o
charakterze holograficznym. Hologram stanowi wiec obraz, ktéry zmienia swoj wyglad w zaleznosci od
kata, pod ktérym sie na niego patrzy. Na przyktad:

1. Hologram moze by¢ fizyczng ptaskg strukturg, ktora wykorzystuje dyfrakcje $wiatta do tworzenia
obrazéw wizualnych. Przy odpowiednim oswietleniu jego ptaska powierzchnia wydaje sie zawierac
trojwymiarowy obraz lub inne efekty wizualne. W tym przypadku efekt trojwymiarowy jest w
rzeczywistosci dwuwymiarowym efektem wizualnym, ktéry jest ludzki mézg postrzega jako efekt
trojwymiarowy.

2.  Hologram moze by¢ cyfrowg projekcja lub wizualizacjg obiektu wyswietlang za pomocg wyswietlaczy
pola Swietlnego. Dzieki nim obiekty tréjwymiarowe i uktady obiektdw mogg byé wizualizowane i
postrzegane jako trojwymiarowe. Te realistyczne obrazy mozna zobaczy¢, lecz nie mozna ich dotkngg.

W zwigzku z tym znaki holograficzne zawierajg dodatkowe efekty wizualne, ktérych uzyskanie nie jest
mozliwe w przypadku innych rodzajéow znakéw towarowych. W zwigzku z tym elementy holograficzne mogg
cechowac sie niektérymi z ponizszych wtadciwosci:

efektem zamiany obrazéw; efektem ptynnego przechodzenia obrazow;

trojwymiarowym efektem objetosci, np. obraz zdaje sie wytaniag¢;

tréjwymiarowym efektem gtebi, np. obraz wydaje sie mie¢ giebie;

obracajgcymi sie lub ruchomymi elementami tréjwymiarowymi w hologramach cyfrowych;
efektami wizualizowanymi cyfrowo, np. na wyswietlaczu LED.

Znaki holograficzne sg przedstawiane poprzez ztozenie pliku wideo (np. MP4) lub serii obrazéw graficznych
lub fotograficznych pokazujgcych wszystkie widoki pod réznymi kgtami, ktdre stuzg do dostatecznego
zidentyfikowania efektu holograficznego.

W przypadku przedstawienia znaku holograficznego w formie serii nastepujgcych po sobie nieruchomych
obrazoéw graficznych lub fotograficznych obrazy te muszg pokazywacC wszystkie widoki pod réznymi
katami, ktére sg niezbedne do dostatecznego zidentyfikowania efektu holograficznego w catosci, w
szczegolnosci efekty wysokosci, szerokosci, gtebi lub ptynnego przechodzenia obrazu tréjwymiarowego.

Przyktady

Znak holograficzny
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ZNAK HOLOGRAFICZNY 1 ZNAK HOLOGRAFICZNY 2

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

2 Aspekty ogdlne

2.1 Opis

Przedstawieniu znaku towarowego moze towarzyszy¢ w odpowiednich przypadkach opis oznaczenia
stuzgcy wyjasnieniu przedmiotu i zakresu ochrony znaku, ktérego dotyczy zgtoszenie (5). Jesli
przedstawieniu nowego rodzaju znaku towarowego (znaku dzwiekowego, ruchomego, multimedialnego lub
holograficznego) towarzyszy opis, opis ten musi by¢ zgodny z przedstawieniem znaku towarowego i nie
moze by¢ sprzeczny z tym przedstawieniem ani rozszerzac¢ jego zakresu.

Wspainy komunikat w sprawie sposobéw przedstawiania nowych rodzajow znakow towarowych wskazuje,
ze przedstawieniu znaku ruchomego, pozycyjnego, stanowigcego wzoér, koloru i innemu znakowi moze
towarzyszy¢ opis (°). Niemniej jednak nie wyklucza to mozliwosci, ze niektére Urzedy bedg przyjmowac
opisy dotgczone do dalszych rodzajow znakéw towarowych.

2.2 Wskazanie elementéw stownych w znaku towarowym

Elementy stowne w znaku ruchomym lub holograficznym mogg by¢ przedstawione w postaci wizualnej albo
takie elementy mogg by¢ zawarte w znakach dzwiekowych. W przypadku znakéw dzwigkowych znaczenie
ma wrazenie fonetyczne. W znakach multimedialnych moga one za to by¢ fonetyczne lub wizualne.

Z tego powodu kazde pole wymagajace wskazania elementéw stownych znaku towarowego stuzy jedynie
do celéw wyszukiwania i nigdy nie rozszerzy zakresu ochrony znaku towarowego wyznaczanego przez
jego przedstawienie.

2.3 Przewaga przedstawienia nad rodzajem i opisem

W przypadku gdy przedstawieniu znaku towarowego towarzyszy wskazanie rodzaju lub opis znaku
towarowego, takie wskazanie lub opis muszg by¢ zgodne z przedstawieniem znaku towarowego.

Z tego wzgledu w przypadku niezgodnosci lub réznicy miedzy przedstawieniem a rodzajem lub opisem
znaku towarowego, przedstawienie zawsze bedzie mieé przewazajgce znaczenie.

2.3.1 Rozbieznosci miedzy przedstawieniem a opisem

W przypadku rozbieznosci miedzy opisem a przedstawieniem znaku towarowego rodzaj znaku wybrany
przez zgtaszajgcego bedzie odgrywac istotng role, i jesli rodzaj znaku towarowego jest zgodny z
przedstawieniem, opis nalezy usungé¢ albo zmieni¢ i dostosowac do przedstawienia.

Przykiad
Przedstawienie znaku: Istnieje niezgodno$¢ miedzy opisem
% znaku wskazujgcym na
{ (:'kf szczekajgcego psa a
{A %«‘3 przedstawieniem znaku sktadajgcym
t‘f\,‘, sie z pliku wideo pokazujgcym

(%) Zob. 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 39; 27/11/2003, C-283/01, Zapis muzyczny — Shield Mark, EU:C:2003:641,
§ 59; oraz np. wyrok z dnia 24/06/2004, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, 8§ 34.

() Zob. definicje i sposoby przedstawienia réznych rodzajow znakéw towarowych zgodnie ze Wspolnym komunikatem w sprawie
sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych.
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ROZBIEZNOSC 1

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Opis: szczekajgcy pies

Rodzaj przyjetego znaku: znak ruchomy

poruszajgcag sie krowe i
niezawierajgcym dzwieku. Mimo to
rodzaj znaku towarowego wybranego
przez zgtaszajgcego i przedstawienie
znaku sg ze sobg zgodne. Z tego
powodu rodzaj znaku towarowego
przewaza nad opisem, w zwigzku z
tym znak zostanie przyjety jako znak
ruchomy, za$ niepoprawny opis
zgtaszajgcy powinien usungc¢ lub
poprawi¢ w celu dostosowania go do
przedstawienia znaku.

2.3.2 Rozbieznosci miedzy przedstawieniem a rodzajem

W przypadku rozbieznosci miedzy rodzajem a przedstawieniem znaku towarowego przedstawienie znaku
bedzie przewaza¢, pod warunkiem ze jest ono w dopuszczalnym formacie dla przedstawienia konkretnego

rodzaju znaku.

Co wiecej, wyrok z dnia 27/03/2019, C- 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, wskazuje, ze

gdy w zgtoszeniu znaku towarowego istnieje sprzecznos¢ miedzy oznaczeniem, co do ktérego
zazadano ochrony w formie graficznej, a kwalifikacjg nadang znakowi towarowemu przez
zgtaszajacego, ktéra to sprzecznos¢ skutkuje niemoznoscig doktadnego okreslenia
przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa znakéw towarowych, wtasciwy
organ powinien odmowic¢ rejestracji tego znaku towarowego ze wzgledu na brak
jednoznacznosci i doktadnosci zgtoszenia znaku towarowego (7).

Przyktad

Przedstawienie znaku:

ROZBIEZNOSC 2

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Istnieje niezgodno$c¢ miedzy
wybranym rodzajem znaku
towarowego “znak multimedialny”, a
przedstawieniem zawierajgcym
obraz poruszajgcego sie psa. Jako ze
stanowi to poprawne przedstawienie
znaku ruchomego, znak zostanie

Rodzaj przyjetego znaku: znak ruchomy

przyjety jako znak ruchomy.

2.3.3 Rozbieznosci miedzy opisem a rodzajem

W przypadku rozbieznosci miedzy opisem a rodzajem znaku towarowego wybranym w zgtoszeniu opis
bedzie mie¢ przewazajgce znaczenie, o ile jest zgodny z przedstawieniem znaku towarowego.

Przyktad

(") Zob. 27/03/2019, C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 40.
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Przedstawienie znaku: Istnieje niezgodnos$¢ miedzy opisem

znaku, opisujgcym zmiane pozycji

Szarej  strzatki, a  wybranym

ﬁ rodzajem znaku towarowego, “znak

S multimedialny”. Mimo to opis i

ROZBIEZNOSC 3 przedstawienie sg ze sobg zgodne —

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ w obu przypadkach wskazujq na

Opis: ruch szarej strzatki, ktéra stopniowo zmienia swojg pozycje,|ruch szarej strzatki. Z tego powodu

przechodzac od dotu z lewej strony do gory z prawej strony, zas sam|opis przewazy nad wybranym

ruch trwa 4 sekundy rodzajem znaku i znak zostanie
Rodzaj przyjetego znaku: znak ruchomy przyjety jako znak ruchomy.

2.4 Wriasciwy sposob przedstawienia wiecej niz jednego rodzaju znaku towarowego

Nowe formaty plikéw (np. elektroniczne pliki audio lub wideo) nie powinny by¢ wykorzystywane do
przedstawienia znakéw tradycyjnych (8) w rejestrze (np. plik wideo nie jest akceptowalnym sposobem
przedstawienia znaku stownego, nawet jesli plik zawiera jedynie statyczne przedstawienie samego stowa).

Z drugiej strony nowe formaty plikéw mogg by¢ akceptowane w przypadku wiecej niz jednego z nowych
rodzajéw znakow towarowych, jak w przypadku elektronicznych plikdéw wideo, ktére sg akceptowalne do
przedstawiania znaku ruchomego, znaku multimedialnego i znaku holograficznego, lub plikéw graficznych,
ktére mozna wykorzysta¢ do zgtoszenia znakéw dzwiekowych lub graficznych. W tym zakresie zgtoszenie
znaku towarowego zostanie przyjete zgodnie z rodzajem znaku towarowego wybranym przez
zgtaszajacego, pod warunkiem ze przedstawienie spetnia wymogi prawne dla danego rodzaju znaku a
zakres ochrony i przedmiot znaku towarowego bedzie sie zmieniat w zaleznosci od rodzaju przyjetego
znaku towarowego.

W zwigzku z tym przedstawiony graficznie znak dZzwiekowy (np. notacja muzyczna w pliku graficznym)
moze zostaé przyjety jako znak graficzny, jezeli ten rodzaj znaku towarowego zostat wybrany przez
zgtaszajacego, a z zadnej innej informaciji nie wynika, ze zamierzano zgtosic inny rodzaj znaku towarowego.
W takich okolicznosciach ochrona uzyskana dzieki rejestracji nie bedzie dotyczy¢ samego dzwieku, lecz
jedynie elementéw graficznych zawartych w znaku.

Przyktady

Przedstawienie znaku:

Przedstawienie znaku:

é,!,g — = i —
- - - - - - 4
Hap - py birth - day ™ yout Hap -

"ﬁ" —J - ~

3

......
......

5
7
s
Ll

Rodzaj przyjetego znaku: znak dzwiekowy

(®) Do celow niniejszego dokumentu ,tradycyjne znaki towarowe” odnoszg sie jedynie do znakéw stownych, czysto graficznych i
ztozonych (potgczenia elementéw stownych i graficznych).
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Przedstawienie znaku:

(g'a i - = —
= J e

birth - day you! Hap - Py

-

é = 3

= : =

- = = = =

birth day dear Oohn ) Hap Py

" P ,
&= F; : E; i
@

3

Przedstawienie znaku:

e e e e — 1 — 1
” 4 —

Rodzaj przyjetego znaku: znak graficzny

Podobnie znak ruchomy przedstawiony w formie graficznej (np. sekwencji nieruchomych obrazéw -
kadréw) zostanie przyjety jako znak graficzny, jezeli ten rodzaj znak towarowego zostat wybrany przez
zgtaszajacego, a z zadnej innej informaciji nie wynika, ze zamierzano zgtosi¢ inny rodzaj znaku towarowego.

Przyktady

Przedstawienie znaku:

<

QE

GER

GEN

GER v

GER Vi

Rodzaj przyjetego znaku: znak ruchomy

Przedstawienie znaku:

q

QE

GER

GEN

GER |V

GER VAW

Rodzaj przyjetego znaku: znak graficzny

3 Badanie zastrzezenia pierwszenstwa

Te same zasady, ktére znajdujg zastosowanie do tradycyjnych znakdéw towarowych w odniesieniu do
badania zastrzezenia pierwszenstwa, stosujg sie takze do nowych rodzajéw znakéw towarowych, z
zastrzezeniem zmian wskazanych w ponizszych sekcjach. Ponadto, oznaczenie bedzie identyczne z innym
znakiem towarowym tylko wtedy, gdy odtwarza bez zmian lub dodatkéw wszystkie elementy sktadajace sie
na znak towarowy lub gdy to oznaczenie postrzegane jako cato$¢ zawiera réznice tak nieistotne, ze
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przecietny konsument nie spostrzeze ich (°). W tym zakresie trzeba zauwazy¢, ze nieistotna réznica miedzy
dwoma znakami to taka, ktérg dostatecznie uwazny konsument zauwazy jedynie przy analizie obu znakéw
tuz obok siebie.

3.1 Identyczny przedmiot

Dwa znaki towarowe bedg uznawane za identyczne na potrzeby badania zastrzezenia pierwszenstwa, jesli
przedmiot ochrony i znak towarowy jest taki sam, bez wzgledu na format. Ponadto, pierwszenstwo moze
by¢ przyznane, gdy drugie zgtoszenie dotyczy innego rodzaju znaku towarowego, ale ma identyczny
przedmiot.

Przyktad
Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie
/ \gl \/
INNY ZNAK 1 ZNAK MULTIMEDIALNY 3
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Inny znak Znak multimedialny
Uzasadnienie: pierwszernstwo zostanie przyznane, jako ze oba zgtoszenia majg taki sam przedmiot, mimo
réznych rodzajow.

3.2 Inny przedmiot

Gdy zastrzezenie pierwszenstwa dotyczy dwoch znakdéw towarowych majgcych rézne przedmioty (np.
jesli jedno zgtoszenie zawiera elementy nieobecne z drugim), bez wzgledu na ich format lub rodzaj
wybranego znaku towarowego, znaki towarowe bedg uznawane za rézne, w zwigzku z czym
pierwszenstwo nie zostanie przyznane.

Przyktady w zaleznos$ci od rodzaju znaku

a) Znaki dzwiekowe
Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie

ZNAK D2WIEKOWY 6 ZNAK D2WIEKOWY 7
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze melodia grana jest przez inne instrumenty,
a zatem przedmiot obu zgtoszen jest rozny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

(%) Zob. 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.
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ZNAK DZWIEKOWY 8 ZNAK DZWIEKOWY 9
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze tempo melodii w pierwszym zgtoszeniu
jest znacznie wolnigjsze niz tempo melodii w drugim zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen
jest rézny.

Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie

ZNAK DZWIEKOWY 10 ZNAK DZWIEKOWY 11
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwiekowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze rytm w drugim zgtoszeniu nie jest taki sam
jak w pierwszym zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest rézny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

ZNAK D2WIEKOWY 12 ZNAK DZWIEKOWY 13
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze pierwsze zgfoszenie skfada sie z trzech
sygnatow dzwiekowych, podczas gdy drugie zgtoszenie sktada sie z szeSciu sygnatow dzwiekowych. W
zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest rozny.

b) Znaki ruchome

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie
\ |
y b ‘ > Y
— Y ¢
= < \ N ZNAK MULTIMEDIALNY 4
s l 4 , 5 { l 5 Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Znak ruchomy Znak multimedialny
Uzasadnienie: pierwszeristwo nie zostanie przyznane, jako ze drugie zgtoszenie zawiera dzwieki, ktérych
nie ma w pierwszym zgtoszeniu. Ponadlto, pierwsze zgtoszenie nie przedstawia petnego ruchu klaskania,

jaki obecny jest w drugim zgtoszeniu, mianowicie 11 klasnie¢ jedno po drugim. W zwigzku z tym przedmiot
obu zgfoszen jest rozny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie
* ' ' \
ZNAK RUCHOMY 7 ZNAK RUCHOMY 8
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Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak ruchomy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Znak ruchomy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze szybkosc¢ i powtérzenia ruchéw klaskania
w pierwszym zgtoszenia sg inne niz w drugim zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgfoszen jest

rézny.

Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie

ZNAK RUCHOMY 10

ZNAK RUCHOMY 9
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Znak ruchomy
Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze pierwsze zgtoszenie sktada sie ze strzatki,
ktéra porusza sie z jednego rogu i zatrzymuje sie posrodku kadru, za$ drugie zgtoszenie sktada sie ze
strzaftki, ktéra porusza sie z jednego rogu kadru do drugiego. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen

jest rézny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie
) AE‘ o) M ,‘
L

ZNAK RUCHOMY 11
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Znak ruchomy

Znak ruchomy

Znak graficzny
Uzasadnienie: pierwszernistwo nie zostanie przyznane, jako Ze oba zgfoszenia sktadajg sie z obrazu
krowy, lecz drugie zgftoszenie zawiera ruch w zakresie pysku krowy, ktdry jest nieobecny w pierwszym
zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgfoszen jest rozny.

c) Znaki multimedialne

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

ZNAK DZWIEKOWY 14

ZNAK MULTIMEDIALNY 5
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak multimedialny
Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze pierwsze zgtoszenie sktada sie z obrazu i
dzwieku, podczas gdy drugie zawiera jedynie dzwiek (brak obrazu). W zwigzku z tym przedmiot obu

zgtoszen jest rozny.

Znak dzwiekowy
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Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie

ZNAK MULTIMEDIALNY 6
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAK MULTIMEDIALNY 7

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Znak multimedialny

Znak multimedialny

Uzasadnienie: ierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako Zze oba zgtoszenia zawierajg ten sam obraz,
lecz rézne dzwieki i ruchy. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest rozny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie

) )
o <

(

GERIVAN

ZNAK MULTIMEDIALNY 8 ZNAK MULTIMEDIALNY 9
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Znak multimedialny Znak multimedialny

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze oba zgtoszenia zawierajg ten sam dzwiek,
lecz drugie zgtoszenie nie zawiera wszystkich elementéw pojawiajgcych sie w pierwszym zgfoszeniu, {j.
elementu stownego ,Gerivan”. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest rézny.

d) Znaki holograficzne

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie
ZNAK HOLOGRAFICZNY 3 ZNAK HOLOGRAFICZNY 4
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak holograficzny Znak holograficzny

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako Ze gfebia efektu holograficznego w drugim
zgtoszeniu nie jest taka sama jak w pierwszym zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest
rézny.

3.3 Ten sam rodzaj znaku towarowego przedstawiony w rézny sposob (*°)

3.3.1  Znaki dzwigkowe

Pierwszenstwo zostanie przyznane tylko wtedy, gdy wszystkie elementy zawarte w pierwszym zgtoszeniu
sg obecne w drugim zgtoszeniu.

(*%) Sktadajagc zastrzezenie pierwszenstwa w przypadku, gdy oba znaki sg przedstawiane w rézny sposob, nalezy odwota¢ sie do
zatgcznikow do Wspodlnego komunikatu w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéow znakéw towarowych, w ktdrych
wskazano akceptowalne formaty plikéw w kazdym urzedzie ds. wtasnosci intelektualnej.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%203.mp4
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Z tego wzgledu pierwszenstwo, w ktérym jedno ze zgloszenh jest przedstawione w formie zapisu
muzycznego (np. JPEG), za$ drugie jest przedstawione w formie pliku dzwiekowego (np. MP3), zostanie
przyznane tylko wtedy, gdy wszystkie elementy (1) zawarte w pliku dzwiekowym sg wskazane w zapisie
muzycznym.

Jesli brakuje ktéregokolwiek z tych elementéw, znaki towarowe nie sg identyczne i pierwszenstwo nie
zostanie przyznane.

Przyktady
Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie

e u n

v ZNAK DZWIEKOWY 15

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

S&ﬂp = =
e et o fre

Znak dzwigkowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo zostanie przyznane, jako ze melodia w pliku MP3 odpowiada melodii w
zapisie nutowym i wszystkie elementy wskazane w zapisie nutowym, tzn. takty, klucz, nuty i pauzy, ktérych
forma okresla wzgledng warto$¢ — przy czym cafta ta notacja okre$la wysoko$¢ i dtugosc¢ dzwiekéw — oraz
instrument, tj. pianino, i tempo melodii sg zawarte w pliku muzycznym.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie

73

ZNAK DZWIEKOWY 16 S e e

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

b — "\'7‘1 .lD T S—

~— F
T B ¢
ii s
R
v
o~
XN

Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo zostanie przyznane, jako ze melodia w zapisie nutowym odpowiada
melodii w pliku MP3 i wszystkie elementy wskazane w zapisie nutowym, tzn. takty, klucz, nuty i pauzy,
ktérych forma okresla wzgledng warto$¢ — przy czym cata ta notacja okresla wysoko$¢ i dfugo$c dzwiekéw
— oraz instrument, tj. pianino, i tempo melodii sg zawarte w pliku muzycznym.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

ﬂ Séggvl == e
)
(

ZNAK DZWIEKOWY 17 28 W A S N A N O P (A

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak dzwigkowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako Ze drugie zgtoszenie nie zawiera wszystkich
elementéw zawartych w pliku audio, mianowicie instrumentu. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen
nie jest taki sam.

(*) Zob. cze$¢ A — sekcja 1.1 — Znaki dzwiekowe — Elementy przedstawionego w formie graficznej znaku dzwigkowego powinny by¢
jednoznaczne i doktadne.

Wspdlna praktyka 16


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
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Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie
Séi;v! 57! );7,51)7!, n
)
(

e = — —p . . ZNAK DZWIEKOWY 18
LEES=S==== === &

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak dzwiekowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze melodia w drugim zgtoszeniu zawiera
dzwiek szczekajgcego psa, ktdrego nie ma w pierwszym zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu
zgtoszen nie jest taki sam.

Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie
gé}vg'z! == [ e 1 n
DiL_LL—f L-w lL_LL—r’ L._LLJ ‘ .ZNAK DZWIEKOWY 19 ’
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze melodia w drugim zgtoszeniu zawiera gfos
wymawiajgcy stowo ,Gerivan”, czego nie ma w pierwszym zgtoszeniu. W zwigzku z tym przedmiot obu
zgfoszen nie jest taki sam.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

B

:ét-ml ;T ) - N v v T ﬂ

4 U I & n I Id” 1 'H L ﬁ‘ I [
L z
Y f ZNAK DZWIEKOWY 20
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwigkowy Znak dzwigkowy

Uzasadnienie: pierwszeristwo nie zostanie przyznane, jako Zze nie wszystkie elementy zawarte w pliku
audio zostaty wskazane w zapisie muzycznym, tj. brakuje instrumentu wygrywajgcego melodie, ktorym w
tym przypadku jest pianino, za$ pierwsze zgfoszenie stanowi jedynie czeSciowe przedstawienie drugiego
zgtoszenia, ktore zawiera dodatkowe nuty. W zwigzku z tym przedmiot obu zgtoszen jest rozny.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie
JJ
0H
§§3 gt 5 ¥ %

S NN ZNAK DZWIEKOWY 21

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwigkowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszernstwo nie zostanie przyznane, jako Ze nie wszystkie elementy zawarte w pliku
audio zostatly wskazane w zapisie muzycznym, tj. brakuje instrumentu wygrywajgcego melodie, ktérym w
tym przypadku sg skrzypce pizzicato. W zwigzku z tym przedmiot obu zgfoszen jest rozny.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2018.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2019.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2020.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
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Pierwsze zgloszenie Drugie zgtoszenie
- —
@5? a5 Nt
Marimba

"
.
"

sSEESSESSSEEESSESES ZNAK DZWIEKOWY 22
k4 Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Znak dzwiekowy Znak dzwiekowy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze nie wszystkie elementy zawarte w pliku
audio zostaty wskazane w zapisie muzycznym, mianowicie tempo lub szybkos$¢ melodii. W zwigzku z tym
przedmiot obu zgfoszen jest rozny.

3.3.2 Znaki ruchome

Pierwszenstwo, w ktorym jedno ze zgtoszen jest przedstawione w formie ciggu nieruchomych obrazéw -
kadrow (np. JPEG), za$ drugie jest przedstawione w formie pliku wideo (np. MP4), zostanie przyznane
tylko wtedy, gdy wszystkie elementy pliku wideo i ich petny ruch sg wyraznie widoczne w ramach ciggu
nieruchomych obrazéw. Jesli drugie zgtoszenie jest przedstawione w formie ciggu nieruchomych obrazow,
opis moze by¢ wymagany, zeby zapewni€, iz przedmioty sg identyczne (np. czas trwania, szybkosc,
powtdrzenia).

Jesli brakuje ktoregokolwiek z tych elementéw i nie mozna jednoznacznie zidentyfikowaé catego ruchu,
znaki towarowe nie sg identyczne i pierwszenstwo nie zostanie przyznane .

Przyktady

GER VAN q QE ||GER

ZNAK RUCHOMY 12 G E A CqER VvV CjEP\ VAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ 4

Opis: ruch sktada sie z zawartosci kadrow
pojawiajgcych sie w odstepach pétsekundowych.

Znak ruchomy Znak ruchomy

Uzasadnienie: pierwszenistwo zostanie przyznane, jako Ze petny ruch obecny w znaku ruchomym
zawartym w pliku wideo z pierwszego zgtoszenia jest wyraznie widoczny w sekwencji kadrow w drugim
zgtoszeniu, pokazujgc doktadnie sze$c tych samych obrazéw, ktére widoczne sg w pliku wideo.

E

ZNAK RUCHOMY 13
G E R . C:IE R VS (:,ER v‘ vu Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
6
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2022.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2013.mp4
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Opis: ruch sktada sie z tresci kadréw pojawiajgcych
sie w odstepach potsekundowych.
Znak ruchomy Znak ruchomy

Uzasadnienie: pierwszenstwo zostanie przyznane, jako ze petny ruch zawarty w pierwszym zgtoszeniu,
Sktadajgcy sie z sekwencji szeSciu kadréw, jest wyraznie widoczny w pliku wideo.

Pierwsze zgloszenie Drugie zgloszenie
I"- v ‘ b b \
_f.aa )i :

ZNAK RUCHOMY 14 \;' ‘!, }\‘_ { ’1
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé : 3 6
Znak ruchomy Znak ruchomy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznanee, jako ze drugie zgfoszenie nie przedstawia
peitnego ruchu klaskania, mianowicie 18 powtorzen klasniec, oraz szybkoSc klaskania i czas trwania pliku
wideo nie zostaty wskazane w drugim zgtoszeniu, a takze nie ma opisu wyjasniajgcego petny ruch.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

/1

S j 1 2 ZNAK RUCHOMY 15

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Znak ruchomy Znak ruchomy

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako Zze pierwsze zgfoszenie jedynie pokazuje
strzatke w dwdch pozycjach, za$ ruch strzatki, ktory widoczny jest w pliku wideo z drugiego zgtoszenia,
nie jest pokazany w catosci w sekwencji kadrow z pierwszego zgtoszenia.

3.3.3  Znaki holograficzne

Pierwszenstwo, w ktérym jedno ze zgtoszen jest przedstawione w ciggu obrazéw graficznych lub
fotograficznych (pliki obrazu, np. JPEG), za$ drugie jest przedstawione w formie pliku wideo (np. MP4),
zostanie przyznane tylko wtedy, gdy wszystkie elementy pliku wideo i rozne stadia efektu holograficznego
sg wyraznie widoczne w ramach ciggu obrazéw graficznych lub fotograficznych.

Jesli brakuje ktéregokolwiek z tych elementéw i nie mozna jednoznacznie zidentyfikowac stadiéw efektu
holograficznego, znaki towarowe nie sg identyczne i pierwszenstwo nie zostanie przyznane.

Przyktady
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
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Pierwsze zgtoszenie Drugie zgloszenie

ZNAK HOLOGRAFICZNY 5
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak holograficzny Znak holograficzny

Uzasadnienie: pierwszenstwo zostanie przyznane, jako Zze wszystkie elementy i rézne stadia efektu
holograficznego, w szczegoélnosci gfebia struktur i pojawiajgcy sie element stowny zawarty w pliku wideo,
sg wyraznie widoczne w cyklu obrazéw fotograficznych z drugiego zgtoszenia.

Pierwsze zgtoszenie Drugie zgtoszenie

ZNAK HOLOGRAFICZNY 6

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak holograficzny Znak holograficzny

Uzasadnienie: pierwszenstwo nie zostanie przyznane, jako ze rézne stadia efektu holograficznego
zawarte w pliku wideo, mianowicie gfebia struktury tréjwymiarowej i pojawiajgcy sie element stowny, nie
sg mozliwe do zidentyfikowania w cyklu obrazow fotograficznych z drugiego zgtoszenia.

Wspdlna praktyka 20


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
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B. BADANIE BEZWZGLEDNYCH PODSTAW ODMOWY LUB UNIEWAZNIENIA:
WSPOLNE ZASADY

Ponizsza cze$¢ Wspdlnej praktyki ma na celu okre$lenie zasad i udzielenie wskazéwek dotyczgcych
badania wymogéw formalnych i podstaw odmowy lub uniewaznienia, ktére sg wiasciwe dla znakow
dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych, oraz w szczegdélnosci:

- oceny jednoznacznosci i doktadnosci nowych rodzajow znakéw towarowych — art. 4 ust. 1 lit. a)
DZTUE;

- wymaganego stopnia charakteru odrézniajgcego nowych rodzajéw znakéw towarowego — art. 4 ust. 1
lit. b) DZTUE;

- znakéw towarowych nowego rodzaju, ktére moga stuzyé do opisania towaréw lub ustug badz ich
wtasciwosci — art. 4 ust. 1 lit. ¢) DZTUE;

- oznaczen, ktére sktadajg sie z wytgcznie z dzwiekdw, elementéw ruchomych lub potgczenia obrazu i
dzwieku, ktére wynikajg z charakteru samych towaréw, mogg by¢ niezbedne do uzyskania efektu
technicznego lub znacznie zwiekszac¢ wartos¢ towaréw — art. 4 ust. 1 lit. e) DZTUE.

1 Uwagi ogodlne
Jedng z gtdwnych zmian wprowadzonych przez DZTUE bylo usuniecie wymogu przedstawienia
graficznego z definicji ,znaku towarowego” zgodnie z art. 3 DZTUE.

Zniesienie tego wymogu umozliwito przyjmowanie zgtoszen znakéw towarowych w nowych formatach
plikéw, ktére wczesniej nie byly przewidziane w systemie krajowym lub regionalnym. Ponadto dzieki temu
przedstawienie niektérych dopuszczalnych juz rodzajow znakéw towarowych stato sie fatwiejsze i
dokfadniejsze. Zgodnie z powyzszym Urzedy ds. wlasnosci intelektualnej panstw cztonkowskich zgodzity
sie przyja¢ podejscie monoformatowe dla nowych rodzajéow znakéw towarowych, nie wykluczajgc jednak
mozliwosci przyjecia dodatkowych formatéow. Wszystkie takie formaty okreslono we Wspdlnym
komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych (12).

Pomimo mozliwosci przedstawienia tych nowych rodzajow znakéw towarowych w réznych formatach wynik
oceny w zakresie bezwzglednych podstaw odmowy nie moze by¢ rézny.

2 Ocena jednoznacznosci i doktadnosci nowych rodzajéw znakéw towarowych —
art. 4 ust. 1 lit. A) DZTUE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) DZTUE ,Nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaty juz zarejestrowane,
podlegajg uniewaznieniu, oznaczenia, ktére nie mogg stanowi¢ znaku towarowego”.

Przepis ten wskazuje, ze Urzedy ds. wiasnosci intelektualnej panstw czionkowskich majg obowigzek
odmowy rejestracji oznaczen, ktére nie spetniajg wymogow art. 3 DZTUE. W tym zakresie zgtoszenie, zeby
mogto stanowi¢ znak towarowy, musi spetniac trzy warunki:

- by¢ oznaczeniem;

- umozliwia¢ odréznienie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug innych
przedsiebiorstw;

- umozliwia¢ przedstawienie w rejestrze w sposéb pozwalajgcy wtasciwym organom i odbiorcom na
ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Przepis ten wskazuje, ze Urzedy ds. wiasnosci intelektualnej panstw czionkowskich majg obowigzek

odmowy rejestracji znakdéw, ktérych przedstawienie nie jest jednoznaczne i doktadne. Pod tym wzgledem

(*?)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about _euipo/who _we are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_pl.pdf — zob. tabela 2 i 6.
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nalezy ocenic¢, czy przedstawienie nowego rodzaju znaku towarowego pozwala wtasciwym organom i
kregowi odbiorcow na okres$lenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony, a zatem czy moze
stanowi¢ znak towarowy.

Oznacza to, ze znak uznaje sie za jednoznaczny i dokfadny, jesli jest przedstawiony w jakiejkolwiek
odpowiedniej formie przy wykorzystaniu ogdlnie dostepnych technologii, pod warunkiem ze oznaczenie
takze posiada zdolnos¢ do bycia przedstawionym w sposob niezalezny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty
i obiektywny, niezaleznie od tego, czy posiada ono koncept. Podejscie to jest zgodne z zasadg, iz nie ma
potrzeby, aby stowny lub graficzny znak towarowy posiadat znaczenie lub obejmowat mozliwe do
zidentyfikowania obrazy, o ile jest on w stanie petni¢ funkcje znaku towarowego, a wiec stuzy¢ jako
oznaczenie pochodzenia.

Ponadto, w procesie oceny zgtoszenia znaku towarowego nalezy wzig¢ pod uwage konsekwencje prawne
odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) DZTUE. Art. 4 ust. 4 DZTUE stanowi:
,Nie mozna odmoéwic rejestracji znaku towarowego na podstawie ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed datg
zgtoszenia znak ten uzyskat w nastepstwie jego uzywania charakter odrézniajgcy. Z tego samego powodu
nie mozna uniewazni¢ znaku, jezeli przed datg wniosku o uniewaznienie znak ten uzyskat w nastepstwie
jego uzywania charakter odrdzniajgcy”. Zgodnie z powyzszym, jesli zgtoszenie bedzie podlega¢ odmowie
na podstawie lit. a), nie dojdzie do oceny innych bezwzglednych podstaw odmowy i nie bedzie mozliwe
usuniecie przeszkdéd do rejestracji poprzez nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajgcej w konsekwencji
uzywania znaku.

Ponizsze przyktady dotyczgce znakdéw dzwiekowych, ruchomych i multimedialnych majg na celu poméc w
ocenie jednoznacznosci i doktadnosci zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) DZTUE. Te same ustalenia znajduja
zastosowanie réowniez do znakéw holograficznych. Przyktady te niekoniecznie majg charakter odrézniajgcy
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) DZTUE

a) Znaki dzwiekowe

Jednoznaczne i dokladne znaki dzwiekowe

Znaki dzwiekowe Uzasadnienie
Chociaz element stowny postrzegany w dzwieku nie
n ma znaczenia, przedstawienie znaku dzwiekowego
) pozwala wtasciwym organom | odbiorcom na
ZNAK DZWIEKOWY 23 ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé ochrony.
Mimo faktu, ze w pliku postrzeganych jest wiele
ﬂ réznych dzwiekow, przedstawienie zZnaku
) dzwiekowego pozwala wifasciwym organom |
ZNAK DZWIEKOWY 24 odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ doktadnego przedmiotu ochrony.
b) Znaki ruchome

Jednoznaczne i doktadne znaki ruchome
Znaki ruchome Uzasadnienie

Mimo faktu, ze przedstawienie obejmuje zamazany
obraz, przedstawienie znaku ruchomego pozwala
| wtasciwym organom i odbiorcom na ustalenie
ZNAK RUCHOMY 16 jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
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Przedstawienie tego znaku ruchomego, mimo Zze
zawiera nieidentyfikowalne obrazy, pozwala
wtasciwym organom | odbiorcom na ustalenie
ZNAK RUCHOMY 17 jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

c) Znaki multimedialne

Jednoznaczne i doktadne znaki multimedialne
Znak multimedialny Uzasadnienie

Mimo faktu, ze przedstawienie obejmuje zamazany
obraz oraz ze element stowny postrzegany w
dzwieku nie ma znaczenia, przedstawienie tego
: znaku  multimedialnego  pozwala  wfasciwym
ZNAK MULTIMEDIALNY 10 organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé dokfadnego przedmiotu ochrony.

3 Wymagany stopien charakteru odrézniajagcego nowego rodzaju znaku
towarowego — art. 4 ust. 1 lit. b) DZTUE

3.1 Aspekty ogélne

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) DZTUE znaki towarowe, ktére pozbawione sg odrézniajgcego charakteru, nie
sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, podlegajg uniewaznieniu.

Biorac pod uwage tres¢ tego artykutu, mozliwosé przyjecia jakiegokolwiek rodzaju znaku towarowego musi
zaleze¢ od tego, czy znak taki ma odrézniajgcy charakter. W zwigzku z tym warto podkresli¢, ze ogdine
kryteria oceny charakteru odrdzniajgcego tradycyjnych rodzajéw znakéw towarowych muszg byé
stosowane réwniez przy ocenie, czy nowe rodzaje znakéw towarowych posiadajg wymagany stopien
charakteru odrézniajgcego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odrdzniajgcy oznacza, ze oznaczenie musi by¢ zdolne do
petnienia podstawowej funkcji znaku towarowego. Oznaczenie musi zatem stuzy¢ do identyfikacji produktu
lub ustugi, w odniesieniu do ktérych ztozono wniosek o rejestracje, poprzez umozliwienie konsumentowi
odréznienia towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw (13).
Taki charakter odrézniajgcy mozna ocenic¢ jedynie przez odniesienie, po pierwsze, do towaréw lub ustug,
dla ktérych ztozono wniosek o rejestracje, a po drugie — do sposobu postrzegania tego oznaczenia przez
wiasciwy krag odbiorcéw (14).

Jakkolwiek kryteria oceny charakteru odrézniajgcego sg takie same dla réznych kategorii znakow
towarowych, przy stosowaniu tych kryteridw moze okazac sie, ze sposbdb postrzegania oznaczenia przez
wiasciwy krgg odbiorcow nie jest koniecznie taki sam w odniesieniu do kazdej z tych kategorii. Ponadto z
utrwalonego orzecznictwa wynika, ze na sposob postrzegania znaku towarowego przez wtasciwy krag
odbiorcow wptywa poziom uwagi takiego kregu odbiorcow, ktéry moze byé rézny w zaleznosci od kategorii
danych towarow lub ustug.

(*) Zob. 29/09/1998, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, § 28 oraz 27/02/2002 r., T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26.
(**) Zob. 08/04/2003, C-53/01, C 54/01 & C 55/01 Linde, EU:C:2003:206, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
34 oraz sprawy potgczone 29/04/2004, C-468/01 P do C-472/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 33.
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Nalezy zaznaczy¢, ze nowe rodzaje znakéw towarowych niekoniecznie muszg by¢ umieszczane na
towarach lub ustugach ani uzywane wraz z tymi towarami lub ustugami w taki sam sposéb, co tradycyjne
znaki towarowe. Konsument moze natrafi¢ na nowe rodzaje znakéw towarowych, na przyktad w kontekscie
dziatan promocyjnych. Takie wykorzystanie niekoniecznie musi zmniejszy¢ potencjat odrézniajgcy znaku
towarowego.

Mimo ze kazda z podstaw odmowy, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 DZTUE, jest niezalezna i musi by¢
rozpatrywana oddzielnie, podstawy odmowy okreslone w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 1 lit. ¢) DZTUE
wyraznie sie pokrywajg. Z orzecznictwa wynika w szczegolnosci, ze znak, ktéry opisuje wtasciwosci
towaréw lub ustug w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. ¢) DZTUE, jest z tego powodu bezwzglednie pozbawiony
charakteru odrézniajgcego w odniesieniu do tych samych towaréw lub ustug w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b)
DZTUE. Znak moze by¢ jednak pozbawiony charakteru odrézniajgcego z innych powodow niz potencjalnie
opisowy charakter. Z tego wzgledu znak o charakterze opisowym bedzie z koniecznosci pozbawiony
charakteru odrézniajgcego, przy czym znak moze by¢é pozbawiony charakteru odrézniajgcego z innych
przyczyn niz charakter opisowy (*°).

3.2 Znaki dzwiekowe

Jak wspomniano w czesci formalnej niniejszego dokumentu, cze$¢ A, sekcja 1.1 — Znaki dzwiekowe, kazde
oznaczenie przedstawione w pliku dzwiekowym i zawierajace jeden lub wiecej dzwiekéw, niezaleznie od
rodzaju dzwieku w nim zawartego, moze stanowi¢ znak dzwiekowy.

3.2.1 Percepcja konsumenta — znaki dzwiekowe

Percepcja charakteru odrézniajacego znakéw dzwiekowych przez krgg odbiorcow bedzie nierozerwalnie
zwigzana ze stopniem, w jakim znak ten jest zwigzany z towarami i ustugami objetymi zgtoszeniem.
Konsument bedzie bardziej sktonny postrzega¢ znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia handlowego,
jezeli nie mozna ustali¢ zadnego powigzania miedzy znakiem towarowym a towarami i ustugami.
Konsumenci sg przyzwyczajeni do postrzegania konwencjonalnych rodzajow znakéw towarowych, takich
jak znaki stfowne i graficzne, jako oznaczen pochodzenia handlowego. W miare jednak jak dzwieki sg coraz
czesciej wykorzystywane w handlu jako czes¢ strategii brandingowej, konsumenci sg réwniez bardziej
sktonni postrzegac je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Na potrzeby analizy percepcji konsumenckiej znaki dzwiekowe mozna podzieli¢ na co najmniej ponizsze
trzy grupy:

- dzwieki wytwarzane przez towary lub ustugi lub zwigzane z tymitowarami lub ustugami;
- nuty, potgczenia nut, tondw lub melodie;
- dzwieki, ktdre sg dzwigkowym ekwiwalentem elementow stownych.

Istniejg réwniez dzwigki, ktére nie przynalezg do powyzszych grup i nie majg zwigzku z towarami ani
ustugami.

Pierwsza grupa — dzwieki wytwarzane przez towary lub ustugi lub zwigzane z tymi towarami lub ustugami
— bedzie czesto odpowiadac¢ charakterowi lub funkcji tych towaréw lub bedzie scisle zwigzana z ustugami.
W takim przypadku krgg odbiorcow zazwyczaj nie bedzie postrzega¢ dzwieku jako oznaczenia
pochodzenia handlowego, lecz na przyktad jedynie jako element funkcjonalny.

Druga grupa — nuty, potgczenia nut, tondéw lub melodie — raczej nie bedzie mie¢ powigzania z towarami lub
ustugami. Zazwyczaj bedg one postrzegane przez krgg odbiorcéw w taki sam sposoéb jak sekwencja nut

(*%) Zob. 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 39; 08/07/2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions EU:T:2004:227,
§ 24.
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lub jako dzingiel promocyjny, ktéry moze, lecz nie musi, mie¢ charakter odrézniajgcy w zaleznosci od jego
szczegolnych cech.

Percepcja trzeciej grupy przez konsumenta — tj. dzwiekéw, ktére sg dzwiekowym ekwiwalentem elementéw
stownych — moze ulec zmianie w zaleznosci od znaczenia samego elementu stownego, jezyka wyrazenia
lub sposobu wymowy. Jezeli znak dzwiekowy sktada sie ze stowa, ktére wymawiane jest zgodnie z
powszechnymi zasadami wymowy, ocena bedzie zasadniczo taka sama jak w przypadku znaku stownego
zawierajgcego ten sam element stowny.

Jedli zas chodzi o tego rodzaju dzwieki, ktére nie sg zwigzane z towarami lub ustugami ani nie zostaty ujete
w poprzednich grupach, konsument bedzie postrzegat je jako oznaczenia pochodzenia handlowego jedynie
pod warunkiem, ze majg pewng site wywotywania skojarzen (16), wzbudzajgce u tego konsumenta pewng
forme uwagi umozliwiajgcg mu rozpoznanie znaku towarowego.

Sposob, w jaki konsument bedzie postrzegat znak towarowy sktadajacy sie z potgczenia réznych grup,
bedzie zalezat od samego znaku, pod warunkiem ze jest on rozpoznawalny jako znak towarowy i ze nie
mozna ustali¢ zadnego powigzania miedzy dzwiekiem a towarami i ustugami.

3.2.2  Znaki dzwiekowe o charakterze samoistnie odrdzniajgcym
Gdy dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego dzwiekowego skifada sie z jednej nuty, szeregu nut

lub melodii, uznaje sig, ze ma on charakter samoistnie odrdzniajacy, o ile bedzie mdgt by¢ postrzegany
przez wtasciwym krag odbiorcow jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Melodia o charakterze samoistnie odrézniajgcym
Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie

Sekwencja nut ma dtugosc i
ztozono$¢, ktére majg pewng site

wywotywania skojarzen

umozliwiajgce petnienie funkcji

Klasa 41: Dostarczanie filméw dla |oznaczenia pochodzenia

ZNAK DZWIEKOWY 25 celow rozrywkowych hand!oweg_o. Z tego powodu
. ) uznaje sie, ze melodia ma

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ L. ..

charakter odrbézniajgcy w

odniesieniu do ustug

podlegajagcych zgtoszeniu.

Gwizdana sekwencja nut ma takg
dfugosc i ztozono$c¢, ze ma pewng
site wywotywania skojarzen

n umozliwiajgce petnienie funkcji
Klasa 41: Dostarczanie filméw dla |oznaczenia pochodzenia
ZNAK DZWIEKOWY 26 celéw rozrywkowych handlowego. Z tego powodu
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ uznaje Si@, ze melodia ma
charakter odrbézniajgcy w
odniesieniu do ustug

podlegajgcych zgtoszeniu.
n Sekwencja akordéw ma diugosé i
Klasa 9: Komputery ztozono$¢, _ktore majg pewnq s:fe’
wywotywania skojarzen

ZNAK DZWIEKOWY 27

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ umOZIIWIa-I acq p etnienie funijI

(*6) Zob. 13/09/2016, T 408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (znak dzwigkowy), EU:T:2016:468, § 45.
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oznaczenia handlowego. Z tego
powodu uznaje sie, ze melodia ma
charakter odrdzniajgcy w
odniesieniu do towarow
podlegajacych zgtoszeniu.

g

ZNAK DZWIEKOWY 28

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

Melodia  zawiera  sekwencje
akordéw, ktére majg pewng site

wywotywania skojarzen
umozliwiajgce petnienie funkcji
oznaczenia pochodzenia

handlowego. Z tego powodu
uznaje sie, ze melodia ma
charakter odrézniajgcy w
odniesieniu do towaréw
podlegajgcych zgtoszeniu.

Jesli dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego dzwickowego skfada sie z elementu stownego

uznawanego za samoistnie odrdzniajacy, a

wypowiedzianego w wyrazny sposob, nawet neutralnym

gtosem lub gtosem robota, uznaje sie, ze znak ten ma charakter odrézniajgcy.

Charakter odrézniajacy

Znaki dzwiekowe

Towary i ustugi

Uzasadnienie

73

ZNAK DZWIEKOWY 29

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 12: Samochody

Element stowny o charakterze
odrézniajgcym  postrzegany w
znaku dzwiekowym, ,Gerivan’,
wymawiany jest w wyrazny i
zrozumiaty sposob, a zatem znak
dzwiekowy bedzie miat charakter|
odrézniajgcy.

73

ZNAK DiWIEKOWY 30
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 12: Samochody

Element sftowny o charakterze
odrézniajgcym  postrzegany w
znaku dzwigkowym, ,Gerivan’,
wymawiany jest w wyrazny i
zrozumiaty sposob, a zatem znak
dzwiekowy bedzie miat charakter|
odrézniajgcy.

Ponadto, jesli element mowiony odbierany w ramach znaku towarowego dzwiekowego nie jest zrozumiaty
lub nie mozna go zidentyfikowac¢ jako stowo, uznaje sie, ze ma on charakter odrdézniajacy, o ile dzwiek
bedzie mogt by¢ rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Charakter odrézniajacy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak dzwiekowy Towary i ustugi Uzasadnienie
Dzwiek ten bedzie postrzegany
n jako wymyslony dZzwigk niemajgcy
Klasa 12: Samochody zhaczenia, ktory fatwq zagada w
. pamiec, a zatem bedzie mogt by¢
ZNAK DZWIEKOWY 31

rozpoznany jako oznaczenie

pochodzenia handlowego.
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Jedli dzwiek odbierany w ramach znaku towarowego dzwiekowego obejmuje dzwiek niezwigzany z
towarami lub ustugami objetymi zgtoszeniem, co do zasady uznaje sie, ze ma on charakter odrézniajgcy,
o ile dzwiek bedzie moégt byé rozpoznany przez konsumenta jako wskazanie pochodzenia handlowego.

Charakter odrézniajac

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie

Dzwiek odbierany w ramach znaku
towarowego nie ma zwigzku z
towarami objetymi zgtoszeniem i

n ma pewng dostateczng  site
Klasa 11: Toalety wywotywania skojarzen, zeby byc
ZNAK DZWIEKOWY 32 rozpoznanym przez konsumenta

jako oznaczenie pochodzenia
handlowego. Z tego powodu
uznaje sie, ze ma charakter
odrézniajgcy.

Dzwiegk odbierany w ramach znaku
towarowego nie ma zwigzku z
towarami objetymi zgfoszeniem i

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

n ma pewng dostateczng site
Klasa 31: Karma dla zwierzat wywolywania skojarzen, zeby by¢
ZNAK DZWIEKOWY 33 ' rozpoznanym przez konsumenta

jako oznaczenie pochodzenia
handlowego. Z tego powodu
uznaje sie, ze ma charakter
odrézniajgcy.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

3.2.3  Znaki dzwiekowe nieposiadajgce charakteru odrozniajgcego

Co do zasady, gdy znak dzwiekowy skfada sie z dzwiekéw wytworzonych przez lub zwigzanych z towarami
lub ustugami lub z inng istotng cechg towardw lub ustug, bedzie on postrzegany przez konsumenta jedynie
jako atrybut funkcjonalny, a zatem taki znak dZzwiekowy bedzie uwazany za niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie
Konsument nie bedzie postrzegac¢
ﬂ tego  diwieku jako  znaku
Klasa 33: Wino toyvgrowegq, lecz jedynie jgko
ZNAK D2W|EKOWY 34 dZWIek zwigzany z towarami. Z

tego wzgledu uznaje sie, ze znak

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ ’ A
nie ma charakteru odrézniajgcego.

Dzwiek postrzegany w znaku

moze byc¢ fatwo powigzany z

ﬂ towarami, ktérych dotyczy

Klasa 9: Dzwonki do drzwi zgtoszenie. Z tego wzgledu znak

ZNAK DZWIEKOWY 35 bedzie postrzegany Jako

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ niemajgcy charakteru
odrézniajgcego.

Gdy znak dzwiekowy skfada sie z nut, potaczenia nut, tonéw lub melodii, uznaje sig, ze nie ma charakteru
odrézniajgcego, jesli dzwiek nie ma pewnej sity wywotywania skojarzen i konsument nie rozpoznatby go

Wspdlna praktyka 27


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2033.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2035.mp3

. "EUIPN

« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakoéw: badanie wymogow formalnych i podstaw odmowy

jako oznaczenia pochodzenia handlowego, nawet jesli nie mozna ustali¢ zadnego powigzania z towarami
lub ustugami.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie
Dzwiek niniejszy, ztozony z jednej
nuty, nie ma pewnej sity
ﬂ wywolywania skojarzen i
konsument nie rozpoznatby go
jako oznaczenia  pochodzenia
handlowego. Z tego wzgledu
uznaje sie, ze znak dzwigkowy nie
ma charakteru odrézniajgcego.

Klasa 12: Samochody
ZNAK DZWIEKOWY 36

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Gdy znak dzwiekowy sklada sie z niemajacych charakteru odrdzniajgcego/opisowych/generycznych
elementow stownych wymawianych w sposob wyrazny, bez jakichkolwiek charakterystycznych lub
niezwyktych elementow dzwigkowych, uznaje sie, ze znak dzwiekowy nie ma charakteru odrézniajgcego.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie

Element stowny o charakterze
nieodrézniajgcym/opisowym
postrzegany w znaku
dzwigkowym, ~Premium”,
I I wymawiany jest w  sposob
wyrazny, bez Jakichkolwiek
ZNAK DZWIEKOWY 37 charakterystycznych lub
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé niezwyktych elementow
dzwigkowych. Z tego wzgledu
uznaje sig, ze znak dzwiekowy nie
ma charakteru odrozniajgcego.

Klasa 3: Proszek do prania

Element stowny o charakterze
nieodrézniajgcym/opisowym

postrzegany w znaku

dzwiekowym, ,Premium Quality”,

n wymawiany jest w  sposoéb

Klasa 3: Proszek do prania wyrazny, bez  jakichkolwiek

ZNAK DZWIEKOWY 38 charakterystycznych lub

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ niezwyktych elementow

dzwiekowych. Z tego wzgledu

uznaje sie, ze znak dzwiekowy nie
ma charakteru odrézniajgcego.

Niemniej jednak, biorgc pod uwage definicje znaku dzwiekowego, inne elementy dZzwigkowe, takie jak tekst,
konkretna melodia, intonacja lub konkretny sposéb spiewu, mogg by¢ zawarte i dostrzezone w znaku. Co
do zasady, gdy niemajgcemu charakteru odrézniajgcego/opisowemu/generycznemu  elementowi
stownemu odbieranemu w znaku dZzwiekowym towarzyszy inny element dzwigkowy, ktéry sam w sobie
takze nie ma charakteru odrézniajgcego, najprawdopodobniej znak dzwiekowy jako catosé réwniez bedzie
uznawany za niemajgcy charakteru odrézniajgcego.
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Brak charakteru odrézniajacego

Znak dzwiekowy Towary i ustugi Uzasadnienie

Elementy sfowne dostrzezone w
znaku dzwiekowym  ,Premium
n quality”, nie majg charakteru
odrézniajgcego/majg charakter
opisowy. Dodanie $piewu nie jest
wystarczajgce, zeby sprawi¢, by
znak w cafosci miat charakter
odrézniajgcy.
Dodanie  specjalnej  intonaciji
elementéw stownych odbieranych
n w dzwieku ,Premium quality”, ktére

Klasa 3: Proszek do prania
ZNAK DZWIEKOWY 39

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

same w sobie nie majg charakteru

ZNAK DZWIEKOWY 40 od(ozn/ajqc.egq/majq chargkter
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ opisowy, nie jest wystarczajgce,
zeby sprawic¢, by znak w cafosci
miat charakter odrézniajgcy.

Klasa 3: Proszek do prania

Dodanie $piewu i specjalnego
dzingla do elementéw sftownych

odbieranych w dzwieku ,Premium

ﬂ quality”, ktére same w sobie nie

Klasa 3: Proszek do prania majg charakteru

ZNAK DZWIEKOWY 41 odrézniajgcego/majg charakter
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ opisowy, nie jest wystarczajgce,

zeby sprawi¢, by znak w catoSci
miat charakter odrézniajgcy.

Nie mozna wykluczy¢, ze konkretny uktad réznych elementéw dzwiekowych, majgcy niezwykty charakter i
ktéry moze byé tatwo rozpoznawalny jako oznaczenie pochodzenia handlowego przez konsumenta, bedzie
wystarczajgcy do stwierdzenia, ze znak dZzwiekowy jako cato$¢ posiada charakter odrézniajgcy. Nalezy
zwrdcié uwage, ze zglaszajgcy nie uzyska wytgcznych praw do niemajacych charakteru
odrézniajgcego/opisowych elementéw stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego
wrazenia wywotywanego przez znak dzwiekowy.

Charakter odrézniajacy

Znak dzwiekowy Towary i ustugi Uzasadnienie

Element stowny, ktéry co do
zasady nie posiada sam w sobie
charakteru
odrézniajgcego/posiada charakter|
ﬂ opisowy, uwaza sie za niebedgcy
wyraznie zrozumiatym, a
potgczenie z melodig i sposobem
wys$piewania jest wystarczajgce,
Zeby rozpozna¢ go za oznaczenie
pochodzenia handlowego i nadac
zZnakowi dzwiekowemu j jako
cato$ci charakter odrézniajgcy.

Klasa 31: Swieze banany
ZNAK DZWIEKOWY 42

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
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3.3 Znaki ruchome

Jak wspomniano w czesci formalnej niniejszego dokumentu, czes¢ A, sekcja 1.2 — Znaki ruchome, definicja
znakéw ruchomych nie ogranicza sie do znakéw, ktére przedstawiajg jedynie ruch. W zwigzku z
powyzszym oznaczenie moze zostac¢ zaklasyfikowane jako znak ruchomy, jesli przedstawia zmiane pozycji
elementéw, zmiane koloru lub zmiane elementéw zawartych w oznaczeniu.

3.3.1 Percepcja konsumenta — znaki ruchome

Percepcja charakteru odrézniajgcego znakéw ruchomych przez krgg odbiorcéw bedzie nierozerwalnie
powigzana ze stopniem, w jakim znak ten jest zwigzany z towarami i ustugami. Konsument bedzie bardziej
sktonny postrzega¢ znak jako oznaczenie pochodzenia handlowego, jezeli nie mozna ustali¢ zadnego
powigzania miedzy znakiem towarowym a towarami i ustugami. Konsumenci sg przyzwyczajeni do
postrzegania konwencjonalnych rodzajéow znakéw towarowych, takich jak znaki stowne i graficzne, jako
oznaczenia pochodzenia handlowego. Tym niemniej, mozna zaobserwowac¢ wzrost liczby oznaczen
zawierajgcych elementy ruchome i ruchome obrazy, wykorzystywane w ramach strategii brandingowej, w
zwigzku z tym konsumenci sg bardziej sktonni postrzegac¢ je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Na potrzeby analizy percepcji konsumenckiej znaki ruchome mozna podzieli¢ na co najmniej ponizsze
grupy:

- znaki ruchome, ktére mozna postrzega¢ jako nieodtgczny element funkcjonalny samych towaréw lub
ustug lub ktére wykorzystywane sg w celu sterowania tymi towarami;
- znaki ruchome, ktére zawierajg elementy stowne lub elementy graficzne.

Znaki ruchome, ktére postrzegane sg jako nieodigczny element funkcjonalny samych towaréw lub ustug
lub ktére wykorzystywane sg w celu sterowania tymi towarami, ogélnie nie bedg postrzegane przez
odbiorcéw jako oznaczenie pochodzenia handlowego, lecz jedynie jako atrybuty funkcjonalne.

Znaki ruchome, ktére nie sg zwigzane z towarami lub ustugami, mogg by¢ postrzegane jako oznaczenia
pochodzenia handlowego, jesli nie sg one funkcjami towaréw lub ustug ani nie sg z nimi zwigzane, oraz
pod warunkiem, ze wywotujg one pewne wrazenie, wzbudzajgce u tego konsumenta pewng forme uwagi
umozliwiajgcg mu rozpoznanie znaku towarowego.

Percepcja przez kragg odbiorcow znaku ruchomego, ktéry zawiera elementy stowne lub graficzne, zaleze¢
bedzie od dodania ruchu i od tego, czy element stowny lub graficzny jest ze wzgledu na swojg wielkos¢ i
usytuowanie tatwo rozpoznawalny w ramach oznaczenia. Jes$li zaden element oznaczenia nie odwraca
uwagi konsumenta od elementu stownego lub graficznego, percepcja bedzie zasadniczo taka sama jak w
przypadku znaku stownego lub graficznego zawierajgcego taki element. Jesli miedzy znakiem a towarami
i ustugami mozna ustali¢ powigzanie, takie znaki nie bedg postrzegane jako oznaczenia pochodzenia
handlowego.

Sposob, w jaki konsument bedzie postrzegat znak towarowy skfadajgcy sie z potgczenia réznych grup,
bedzie zalezat od samego znaku oraz od jakiegokolwiek powigzania miedzy znakiem a towarami i
ustugami.

3.3.2  Znaki ruchome o charakterze samoistnie odrozniajgcym

Poddajgc ocenie charakter odrézniajgcy tego rodzaju znakéw, uznaje sie zasadniczo, ze znaki ruchome
posiadajg charakter odrézniajgcy, jesli obejmujg one elementy stowne lub elementy graficzne o charakterze
odrézniajgcym, poruszajgce sie lub zmieniajgce pozycje, kolor lub elementy, nawet jesli ruch lub zmiana
pozycji nie majg same w sobie charakteru odrézniajgcego.

WspoIna praktyka 30



(]
. EUIPN
« e EUROPEAN UNION

INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Charakter odrézniajac

Znaki ruchome

Towary i ustugi

Uzasadnienie

GERIVAN

ZNAK RUCHOMY 18

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 9: Komputery

Biorgc pod uwage, Zze znak
ruchomy zawiera element stowny,
,Gerivan”, ktéry jest uznawany za
samoistnie odrézniajgcy i mimo ze
sam ruch nie ma charakteru
odrézniajgcego, znak ruchomy ma
charakter odrézniajgcy.

GE

ZNAK RUCHOMY 19

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 9: Komputery

Biorgc  pod uwage, ze znak
ruchomy zawiera element stowny,
»,Gerivan”, ktory jest uznawany za
samoistnie odrézniajgcy i mimo ze
sam ruch nie ma charakteru
odrézniajgcego, znak ruchomy ma
charakter odrézniajgcy.

ZNAK RUCHOMY 20

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 9: Komputery

Uznaje sie, ze element graficzny w
znaku ruchomym ma samoistnie
charakter odrbézniajgcy. Wi
potfgczeniu ze zmieniajgcymi Ssie
kolorami  konsument bedzie
postrzegat je jako o0znaczenie
pochodzenia handlowego dla
zgfoszonych towardw.

A
ZNAK RUCHOMY 21

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 41: Dostarczanie filméw dla
celéw rozrywkowych

Element graficzny poruszajgcy sie
w znhaku ruchomym ma charakter
samoistnie odrézniajgcy i
konsument bedzie postrzegat go

jako oznaczenie pochodzenia
handlowego dla  zgfoszonych
ustug.

ZNAK RUCHOMY 22

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 41: Dostarczanie filmoéw dla
celéw rozrywkowych

Ro6zne elementy, ktore wytaniajg
sie w znaku, majg same w sobie

charakter odrozniajgcy i
konsument bedzie postrzegat
catos¢ Jjako wskazanie

pochodzenia handlowego dla
zgtoszonych ustug.

Jesli znak ruchomy zawiera element, ktory nie jest zrozumiaty lub ktory nie jest mozliwy do identyfikacji,
jako ze nie niesie ze sobg znaczenia ani nie tworzy powigzania z towarami lub ustugami, bedzie — o ile
bedzie mégt byé rozpoznany przez konsumenta jako wskazanie pochodzenia handlowego — uznawany

za majacy charakter odrézniajgcy.

Znaki ruchome

Charakter odrézniajacy
Towary i ustugi

Uzasadnienie

<
@

Klasa 3: Proszek do prania

Znak ruchomy zawiera
abstrakcyjny  poruszajgcy  sie
obraz, ktéry moze byc rozpoznany
jako oznaczenie pochodzenia
handlowego przez konsumenta, i
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ZNAK RUCHOMY 23 moze petnic  funkcje  znaku
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ towarowego.

Znak ruchomy zawiera
abstrakcyjny obraz zmieniajgcy
swojg postac i kolorystyke, ktéry
bedzie mogt by¢ rozpoznany jako
oznaczenie pochodzenia
handlowego przez konsumenta, i
moze peti¢ funkcje  znaku
towarowego.

Klasa 36: Ustugi finansowe

ZNAK RUCHOMY 24

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

3.3.3  Znaki ruchome nieposiadajgce charakteru odrézniajgcego

Co do zasady, gdy znak ruchomy sktada sie z elementéw ruchomych wytworzonych przez lub zwigzanych
z towarami lub ustugami lub z inng istotng cechg towaréw lub ustug, bedzie on postrzegany przez
konsumenta jedynie jako element funkcjonalny towarzyszacy lub stuzgcy takim towarom lub ustugom. Z
tego wzgledu taki znak ruchomy bedzie uznawany jako niemajgcy charakteru odrézniajgcego.

Brak charakteru odrézniajacego
Znaki ruchome Towary i ustugi Uzasadnienie

Konsument nie bedzie postrzegac¢

iﬁ tego ruchu jako znaku
- Klasa 7: Pily faricuchowe towarowego, lecz jedynie jako ruch

ZNAK RUCHOMY 25 wywloic)j/wany przez tov!/ary. Zktego
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ wzgleau uznaje Sl,e,’ Ze Znak nie
ma charakteru odrézniajgcego.

Jesli znak ruchomy sktada sie z niemajacych charakteru odrdzniajgcego/opisowych/generycznych
elementdéw stownych lub graficznych, ktére poruszajg sie lub zmieniajg pozycje, kolor lub elementy, uznaje
sie, ze znak ruchomy nie ma charakteru odrézniajgcego, chyba ze sam ruch wystarczy, zeby odwrécié¢
uwage od komunikatu zawartego w niemajgcych charakteru odrézniajgcego/opisowych elementach
stownych lub graficznych. W tych przypadkach nalezy uwzgledni¢ Wspolne zasady CP3 (17), pamietajac,
ze zasady te nie znajdujg zastosowania ani do ruchu, ani do zmiany pozyciji, koloru lub elementow.

Niemniej jednak, jak w podanym ponizej przyktadzie znaku majgcego charakter odrézniajgcy, nie mozna
wykluczy¢, ze konkretny ruch, ktéry sam w sobie bedzie niezwykty czy zaskakujacy lub wywota niezwykite
czy zaskakujgce wrazenie wizualne, wystarczy, by znak ruchomy w swym ogdélnym wrazeniu uznac za
odrézniajgey. Nalezy zwrdcié jednak uwage, ze zgtaszajgcy nie uzyska wytgcznych praw do niemajgcych
charakteru odrézniajgcego/opisowych elementéw stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do
0golnego wrazenia wywotywanego przez znak ruchomy.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki ruchome Towary i ustugi Uzasadnienie

PREMIUM B{'orac, _ ppcf uwage, ze ruch

nieodrézniajgcego/opisowego
elementu stownego ,,Premium” nie
Klasa 3: Proszek do prania  |jest niezwykly ani zaskakujgcy,
oznaczenie nie bedzie mogto by¢
ZNAK RUCHOMY 26 rozpoznane przez konsumenta
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ jako oznaczenie pochodzenia

(*") https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176933/CP3_CC_pl.pdf/6b939b0e-768e-4d93-ac23-d7a44b78022¢e
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handlowego. Z tego wzgledu
uznaje sie, ze znak ruchomy nie
ma charakteru odrézniajgcego.

ORGAWG

ZNAK RUCHOMY 27

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

Dodanie ruchu nie jest
wystarczajgce, zeby odwrécic
uwage od znaczenia

przenoszonego przez niemajgcy
charakteru odrézniajgcego/majgcy
charakter opisowy element stowny
,Organic”, a zatem uznaje sie, ze
znak ruchomy nie ma charakteru
odrézniajgcego

&
)

\UM
Q}‘*

ZNAK RUCHOMY 28

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

Biorgc pod uwage, ze ruch
nieodrézniajgcego/opisowego

elementu stownego ,,Premium” nie
jest niezwykty ani zaskakujgcy,
oznaczenie nie bedzie mogto by¢
rozpoznane przez konsumenta
jako oznaczenie pochodzenia
handlowego. Z tego wzgledu
uznaje sie, ze znak ruchomy nie
ma charakteru odrézniajgcego.

PREMIUM

ZNAK RUCHOMY 29

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

Dodanie ruchu nie jest
wystarczajgce, zeby odwrdcic
uwage od zZnaczenia

przenoszonego przez niemajgcy
charakteru odrézniajgcego/majgcy
charakter opisowy element stfowny
~Premium”, a zatem uznaje sie, ze
znak ruchomy nie ma charakteru
odrézniajgcego.

Charakter odrézniajacy

Znak ruchomy

Towary i ustugi

Uzasadnienie

ZNAK RUCHOMY 30
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

Dodanie konkretnego ruchu do
nieodrézniajgcego/opisowego
elementu stownego ~ECcO
wywotuje niezwykte lub
zaskakujgce wrazenie wizualne,
ktore wystarczy, by znak ruchomy
jako catos¢ uzna¢ za majgcy
charakter odrézniajgcy.

2|

Ponadto, konsument nie bedzie postrzega¢ znaku ruchomego jako oznaczenia pochodzenia handlowego,
jesli znak taki nie wywrze trwatego wrazenia na konsumencie. Z tego wzgledu znak bedzie uznawany jako

niemajgcy charakteru odrézniajgcego.
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Brak charakteru odrézniajagcego

Znaki ruchome Towary i ustugi Uzasadnienie

Ruch ten zawiera zbyt duzo
elementéw, zeby pozostawic
trwafe wrazenie u konsumenta. Z
tego powodu nie ma samoistnego
charakteru odrbzniajgcego i nie
ZNAK RUCHOMY 31 bedzie postrzegany Jako
oznaczenie pochodzenia
handlowego.

Ruch ten zawiera zbyt duzo
elementéw, zeby  pozostawic
trwate wrazenie u konsumenta . Z
tego powodu nie ma samoistnego
charakteru odrézniajgcego i nie
ZNAK RUCHOMY 32 bedzie postrzegany Jjako
oznaczenie pochodzenia
handlowego.

Banalno$¢ elementéw ruchu w
potgczeniu z krotkim czasem
trwania obrazu, ktéry pojawia sie w
pliku wideo, nie wywrze trwatego
wrazenia m nha konsumencie. Z
tego powodu nie ma samoistnego
charakteru odrbzniajgcego i nie
bedzie postrzegany Jako
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ oznaczenie pochodzenia
handlowego.

Klasa 39: Ustugi podrézne

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 9: Sprzet komputerowy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 3: Proszek do prania

ZNAK RUCHOMY 33

3.4 Znaki multimedialne

Jak wspomniano w czeéci formalnej niniejszego dokumentu, czes¢ A, sekcja 1.3 — Znaki multimedialne,
znak multimedialny jest znakiem towarowym sktadajgcym sie z potgczenia obrazu i dzwieku lub
obejmujgcym takie potgczenie, zas wszelkie zasady znajdujgce zastosowanie do znakéw dzwiekowych i
ruchomych stosowac¢ sie bedg réwniez do tego rodzaju znaku.

3.4.1 Percepcja konsumenta — znaki multimedialne

Percepcja charakteru odrézniajgcego znakéw multimedialnych przez krgg odbiorcéw bedzie nierozerwalnie
powigzana ze stopniem, w jakim znak ten jest zwigzany z towarami i ustugami. Konsument bedzie bardziej
skfonny postrzegac znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia handlowego, jezeli nie mozna ustali¢
powigzania miedzy znakiem towarowym a towarami i ustugami. Konsumenci sg przyzwyczajeni do
postrzegania konwencjonalnych rodzajéw znakéw towarowych, takich jak znaki stowne i graficzne, jako
oznaczen pochodzenia handlowego. Niemniej jednak, mozna zaobserwowa¢ wzrost liczby oznaczen
taczgcych w sobie obraz i dzwiek, ktére wykorzystywane sg jako czes¢ strategii brandingowej, w zwigzku
z tym konsumenci sg bardziej skionni postrzegac je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Znaki multimedialne ztozone sg z elementéw dzwiekowych i obrazowych, kiére mogg mie¢ charakter
stowny lub graficzny, i moga, lecz nie musza, obejmowacé ruch. Konsument bedzie bardziej skionny
postrzega¢ znak jako oznaczenie pochodzenia handlowego, jezeli zaden z tych elementéw nie ma
powigzania z towarami i ustugami objetymi zgtoszeniem.

Jezeli znak multimedialny zawiera element stowny, graficzny lub dzwiekowy i konsument moze ustali¢
powigzanie miedzy tymi elementami a zgtoszonymi towarami i ustugami, percepcja bedzie zasadniczo taka
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sama jak w przypadku znaku dzwiekowego lub znaku ruchomego zawierajgcego takie elementy. Percepcja
elementéw dzwiekowych i obrazowych w znaku multimedialnym moze sie rézni¢ w zaleznosci od
poszczegolnych czesci skladowych (stownych, graficznych i dzwiekowych). Sposéb, w jaki konsument
bedzie postrzegat znak towarowy, bedzie zalezat od ogdlnego potgczenia skfadnikéw i od jakiegokolwiek
powigzania miedzy tymi sktadnikami a towarami i ustugami.

3.4.2  Znaki multimedialne o charakterze samoistnie odrézniajgcym

Ogdlnie ujmujac, jesli co najmniej jeden element znaku multimedialnego (dzwiek lub obraz) posiada sam
przez sie charakter odrdzniajgcy, uznaje sie, ze znak towarowy jako cato$¢ rowniez ma charakter
odrdzniajgcy. Nalezy zwrdci¢ réwniez uwage, ze w przypadku, gdy znak multimedialny jest ztozony z
elementow odrdzniajgcych oraz elementow niemajgcych charakteru
odrézniajgcego/opisowych/generycznych, zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego wrazenia
wywotywanego przez znak multimedialny i wytgczne prawo nie bedzie dotyczy¢ elementéw, ktére same w
sobie nie majg charakteru odrézniajgcego/majg charakter opisowy.

Charakter odrézniajacy

Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie

Zaréwno obraz, jak | dzwiek
C E bedgsame w sobie mie¢ charakter
-, Klasa 12: Samochody odrézniajgcy, a zatem znak
ZNAK MULTIMEDIALNY 11 multimedialny bedzie miat

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ charakter odrézniajgcy.
f’f i Potgczenie stylizowanego kota,
v ktory zmienia kolory, z
jﬁ? _ Klasa 31: Karma dla zwierzat |odrézniajgcym elementem

stownym ,Gerivan” sprawia, ze

ZNAK MULTIMEDIALNY 12 Znak ma charakter odrézniajgcy.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Chociaz uznaje sie, ze obraz ma

charakter nieodrdzniajgcy/opisowy

ﬂ w odniesieniu do zgtaszanych
& Klasa 31: Swieze banany towarow, polqczenie z
odrézniajgcym elementem

ZNAK MULTIMEDIALNY 13 stownym, ktéry jest postrzegany w
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ znaku multimedialnym, sprawia, Zze

Znak ma charakter odrézniajgcy.

Chociaz dzwiek postrzegany w
znaku multimedialnym ,Premium”

uznaje sie za

nieodrézniajgcy/opisowy w

C E odniesieniu  do  zgtaszanych
-' Klasa 12: Samochody towardw, potgczenie z
ZNAK MULTIMEDIALNY 14 odrozniajgcym elementem, ktory

zawiera litery ukfadajgce sie w
wyraz ,Gerivan” na ekranie,
Sprawia, ze znak jako cato$¢ ma
charakter odrozniajgcy.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

C ER v Chociaz melodie postrzegang w
-, M Klasa 12: Samochody znakq mu{t{mg QIa/ny m uznaje sie

za nieodrozniajgcg w odniesieniu
ZNAK MULTIMEDIALNY 15 do zgtaszanych towarow,
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Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ potgczenie z odrézniajgcym
obrazem, sprawia, ze znak jako
cato$¢ ma charakter odrézniajgcy.

Chociaz uznaje sie, ze obraz ma

charakter nieodrdzniajgcy/opisowy

= X Eﬁ? w odniesieniu do zgtaszanych
Klasa 29: Sardynki towaréw, potgczenie z

ZNAK MULTIMEDIALNY 16 odr6Zniajgcym elementem

stownym, sprawia, ze znak jako

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Lo L
cato$¢ ma charakter odrézniajgcy.

Jesli znak multimedialny obejmuje element, ktéry nie jest zrozumialy lub ktéry nie jest mozliwy do
identyfikacji, jako ze nie niesie ze sobg znaczenia, bedzie — o ile konsument jest w stanie go rozpozna¢ —
uznawany za majacy charakter odrézniajacy.

Charakter odrézniajacy

Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie
Potgczenie melodii z
abstrakcyjnym obrazem
zZmieniajgcym swojg postac i

Klasa 12: Samochody kolorystyke bedzie mogto byc¢

rozpoznane jako  o0znaczenie
pochodzenia handlowego przez
konsumenta.

ZNAK MULTIMEDIALNY 17

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Potgczenie abstrakcyjnego obrazu
' Zmieniajgcego swojg postac i
‘ potozenie oraz dzwieku
\ ) Klasa 12: Samochody zaWIerajagcego_wymyslony e/eme/_vt
stowny sprawia, Zze znak bedzie
ZNAK MULTIMEDIALNY 18 mogt byc rozpoznany  przez
konsumenta jako o0znaczenie
pochodzenia handlowego.

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

3.4.3 Znaki multimedialne nieposiadajgce charakteru odrézniajgcego

W ten sam sposob, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi znaki dzwiekowe i ruchome, znak multimedialny
taczgcy niemajace charakteru odrézniajgcego/opisowe/ generyczne obrazy z dzwiekami i ruchem
pozbawionymi charakteru odrézniajgcego, bedzie uznawany zasadniczo za nie majacy charakteru
odrdzniajgcego.

Ponadto, analizujgc charakter odrézniajgcy znakéw multimedialnych, nalezy uwzgledni¢ Wspdlne zasady
CP3, mianowicie sytuacje, kiedy znak zawiera okreslenie pozbawione charakteru odrézniajgcego majgce
cechy graficzne. Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgtaszajgcy nie uzyska wytgcznych praw do niemajgcych
charakteru odrozniajgcego/opisowych elementéw stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do
0golnego wrazenia wywotywanego przez znak multimedialny.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie
ﬂ Uznaje sie, ze znak multimedialny
( Klasa 31: Swieze banany nie ma charakteru
odrézniajgcego/ma charakter
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ZNAK MULTIMEDIALNY 19 opisowy, jako Ze tgczy poruszajgcy
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Sie obraz 0 charakterze

nieodrézniajagcym z dzwiekiem o
charakterze nieodrdzniajgcym,
ktéry stuzy takze do opisania
\jakoSci towardw.

Uznaje sie, ze znak multimedialny
nie ma charakteru
odrézniajgcego/ma charakter
opisowy, jako ze tgczy obraz o
charakterze nieodrézniajgcym z
dzwigkiem o} charakterze
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ nieodréz'niajqcym, kto’ry sfuZy
takze do opisania samego obrazu.

Klasa 29: Sardynki
ZNAK MULTIMEDIALNY 20

Ponadto, konsument nie bedzie postrzega¢ znaku multimedialnego jako oznaczenia pochodzenia
handlowego, jesli znak taki nie wywrze trwatego wrazenia na konsumencie. Z tego wzgledu znak bedzie
uznawany jako niemajgcy charakteru odrézniajgcego.

Brak charakteru odrézniajacego

Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie

Cechy wizualne i dzwiek w tym
znaku multimedialnym zawierajg
zbyt duzo elementéw, Zeby
pozostawi¢ ftrwate  wrazenie u
Klasa 39: Ustugi podrézne konsumenta. Z tego powodu nie

— = ma  samoistnego charakteru
ZNAK MULTIMEDIALNY 21 odrézniajgcego i nie  bedzie
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé postrzegany jako oznaczenie

pochodzenia handlowego.

Cechy wizualne i dzwiek w tym
znaku multimedialnym zawierajg
zbyt duzo elementéw, Zeby
pozostawi¢ trwate wrazenie u
Klasa 9: Sprzet komputerowy |konsumenta. Z tego powodu nie
ma  samoistnego charakteru
ZNAK MULTIMEDIALNY 22 odrézniajgcego i nie  bedzie
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ postrzegany jako oznaczenie
pochodzenia handlowego.

Banalnos¢ obrazu i dzwieku w tym
oznaczeniu w potgczeniu z krotkim
czasem trwania wideo niewywrze
trwatego wrazenia u konsumenta .
Klasa 3: Proszek do prania Z tego powodu nie ma

samoistnego charakteru
ZNAK MULTIMEDIALNY 23 odrézniajgcego i nie  bedzie
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé postrzegany jako pochodzenia
handlowego.

Jednak mimo ze znak multimedialny zawiera obrazy lub dzwieki o charakterze
nieodrézniajgcym/opisowe/generyczne, moze zostac przyjety zgodnie z bezwzglednymi podstawami, jesli
zawiera inne elementy, ktére sprawiajg, ze znak jako cato$¢ ma charakter odrézniajacy.
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W tym wzgledzie znak multimedialny, ktéry zawiera obrazy Iub dzwieki o charakterze
nieodrézniajgcym/opisowe/generyczne, nie moze opiera¢ sie wylgcznie na tych elementach
rozpatrywanych oddzielnie. Istnieje mozliwosé, ze takie potgczenie sprawi, iz znak multimedialny bedzie w
stanie realizowaé swojg zasadniczg funkcje w odniesieniu do okreslonych towardéw i ustug, a tym samym
znak multimedialny jako cato$¢ bedzie miat charakter odrozniajgcy. Nalezy zwrdci¢ takze uwage, ze
zgtaszajacy nie uzyska wytgcznych praw do niemajacych charakteru odrézniajgcego/opisowych elementéow
stownych; zakres ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego wrazenia wywolywanego przez znak
multimedialny.

Charakter odroézniajacy

Znak multimedialny Towary i ustugi Uzasadnienie

T‘M Niezwykte potgczenie obrazu i

dzwieku przektada sie na ogdlne
Klasa 31: Karma dla zwierzgt |wrazenie, ktore jako cato$¢ ma
charakter dostatecznie
odrézniajgcy.

ZNAK MULTIMEDIALNY 24

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

3.5 Znaki holograficzne

Jak wspomniano w czesci formalnej niniejszego dokumentu, czes$¢ A, sekcja 1.4 — Znaki holograficzne
znak holograficzny jest znakiem towarowym sktadajgcym sie z elementdéw o charakterze holograficznym.

3.5.1 Percepcja konsumenta — znaki holograficzne

Percepcja charakteru odrézniajgcego znaku holograficznego przez krgg odbiorcéw bedzie nierozerwalnie
powigzana ze stopniem, w jakim znak ten jest zwigzany z towarami i ustugami objetymi zgtoszeniem.
Konsument bedzie bardziej sktonny postrzegac znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia handlowego,
jezeli nie mozna ustali¢ zadnego powigzania miedzy znakiem towarowym a towarami i ustugami. Trzeba
jednak wzig¢ pod uwage, ze konsumenci sg bardziej przyzwyczajeni do postrzegania konwencjonalnych
rodzajow znakow towarowych, takich jak znaki stowne i graficzne, jako oznaczeh pochodzenia
handlowego.

Znak holograficzny, ktory sktada sie wytgcznie z elementéw stownych i graficznych, nie bedzie co do
zasady postrzegany jako oznaczenie pochodzenia handlowego, jesli miedzy znakiem a towarami i
ustugami mozna ustali¢ powigzanie. Ponadto, ocena zaleze¢ bedzie od efektu holograficznego i od tego,
czy element stowny lub graficzny jest ze wzgledu na swojg wielkos¢ i usytuowanie tatwo rozpoznawalny w
ramach oznaczenia.

Sposoéb, w jaki konsument bedzie postrzegat znak towarowy, bedzie zalezat od ogdlnego potgczenia
sktadnikéw i od jakiegokolwiek powigzania miedzy tymi sktadnikami a towarami i ustugami.

3.5.2  Znaki holograficzne o charakterze samoistnie odrézniajgcym

Jesli znak holograficzny sktada sie z elementu stownego lub graficznego, ktéry sam w sobie ma charakter
odrézniajgcy, to — nawet jesli elementy holograficzne dodane do tych elementéw nie majg charakteru
odrézniajgcego — uznaje sie, ze znak holograficzny jako cato$¢ bedzie miat charakter odrézniajgcy, zas
zakres ochrony znaku bedzie ograniczony do ogélnego wrazenia wywotywanego przez znak holograficzny.
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Charakter odrozniajac
Znak holograficzny Towary i ustugi Uzasadnienie

é : ) Potgczenie odrézniajgcych
elementéw stownych i graficznych
Klasa 12: Samochody w znaku holograficznym sprawia,

ze znak holograficzny jako cafo$¢
ma charakter odrézniajgcy.

ZNAK HOLOGRAFICZNY 7

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Potgczenie odrézniajgcych
elementoéw stownych i graficznych
Klasa 12: Samochody w znaku holograficznym sprawia,
ze znak holograficzny jako cafo$¢
ma charakter odrézniajgcy.

ZNAK HOLOGRAFICZNY 8

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Jesli znak holograficzny zawiera element, ktory nie jest zrozumiaty lub ktory nie jest mozliwy do identyfikaciji,
jako ze nie niesie ze sobg znaczenia ani nie tworzy powigzania z towarami lub ustugami, uznaje sie — o ile
bedzie mogt by¢ rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego — ze ma
charakter odrézniajgcy.

3.5.3  Znaki holograficzne nieposiadajgce charakteru odrézniajgcego

Gdy znak holograficzny sktada sie z niemajgcych charakteru odrézniajgcego/opisowych/generycznych
elementéw stownych lub graficznych, uznaje sig, ze nie ma charakteru odrézniajgcego.

Ogodlnie ujmujac, dodanie efektu holograficznego do niemajgcych charakteru odrézniajgcego elementéw
stownych lub graficznych moze nie wystarczy¢, zeby nadac znakowi charakter odrézniajgcy, jako ze bedzie
postrzegany przez konsumenta za banalny lub ozdobny element, niezaleznie od tego, czy dotyczy on
zgtoszonych towaréw lub ustug.

Analizujgc charakter odrézniajacy elementéw stownych lub graficznych w ramach znakéw holograficznych,
nalezy uwzgledni¢ Wspdlne zasady CP3. Zasady te niekoniecznie jednak bedg musialy znajdowac
zastosowanie do samego efektu holograficznego. Dlatego zeby uznaé, iz znak holograficzny jako cato$é
ma charakter odrézniajgcy, konsument musi rozpoznawac nieodrézniajgce/opisowe elementy posiadajgce
cechy holograficzne jako oznaczenie pochodzenia handlowego. Nalezy zwrécic¢ takze uwage, ze zakres
ochrony bedzie ograniczony do ogdlnego wrazenia wywotywanego przez znak holograficzny.

Brak charakteru odrézniajacego

Przyktad przedstawienia

hologramu (%) Towary i ustugi Uzasadnienie
Hologram, przedstawiony w pliku Dodanie efektu holograficznego do
MP4, sktada sie z elementu nieodrézniajgcego/opisowego
stownego ,Premium” napisanego elementu stownego ,,Premium” nie

prostym krojem; kiedy na
hologram  spojrzy  sie  pod

wystarczy, by odwroéci¢ uwage od

Klasa 3: Proszek do prania ;
znaczenia przekazywanego przez

odpowiednim Swiattem, wyda sie element  stowny.  Konsument
on wigkszy i napisany innym bedzie postrzegac¢ zwyktg zmiang
krojem. wielkosci i kroju jako banalny

(*8) Ponizsza tabela oraz tabele na stronie 44 stuzg wylgcznie celom ilustracyjnym i pozostajg bez uszczerbku dla wymogow
dotyczacych przedstawienia znakéw holograficznych zgodnie ze Wspdlnym komunikatem w sprawie sposobu przedstawienia nowych
rodzajow znakéw towarowych.
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element o] charakterze
dekoracyjnym. Z tego wzgledu
uznaje sie, ze znak holograficzny
nie ma charakteru odrézniajgcego.

4 Nowe rodzaje znakow towarowych, ktére moga stuzy¢ do opisania towaréw lub
ustug badz ich wtasciwosci - art. 4 ust. 1 lit. ¢c) DZTUE

4.1 Aspekty ogoélne
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c DZTUE

nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, podlegajg uniewaznieniu,
znaki towarowe, ktére sktadajg sie wylgcznie z oznaczen lub okreslen mogacych stuzy¢ w
obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wiasciwosci
towarow lub ustug.

W ten sam sposob, w jaki ogdlne kryteria oceny charakteru odrézniajgcego tradycyjnego znaku
towarowego majg zastosowanie do nowych rodzajow znakéw towarowych, przy ocenie charakteru
opisowego elementéw stownych lub graficznych zawartych w nowym rodzaju znaku towarowego nalezy
uwzgledni¢ ustalone zasady oceny charakteru opisowego tradycyjnych znakéw towarowych lub ich czesci
sktadowych.

Nieodtacznie od zdolnosci znaku towarowego do petnienia jego podstawowej funkcji, jak Trybunat orzekt,
interes ogodlny chroniony przez art. 4 ust. 1 lit. ¢) DZTUE polega na zapewnieniu, by oznaczenia lub
okreslenia stanowigce opis wiasciwosci towardow lub ustug, dla ktérych wystgpiono o rejestracje, mogty byé
swobodnie uzywane przez wszystkich przedsiebiorcéw oferujgcych dane towary lub ustugi. Przepis ten stoi
zatem na przeszkodzie temu, aby takie oznaczenia i okreslenia byly zastrzezone dla jednego tylko
przedsiebiorstwa, poniewaz zostaty zarejestrowane jako znaki towarowe. W zwigzku z tym znak towarowy
musi dawaé gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi pochodzg z jednego
przedsiebiorstwa, ktére jest odpowiedzialne za ich jakos$é. (19).

Biorgc powyzsze pod uwage oraz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, kazdy znak towarowy sktadajgcy
sie wylgcznie z oznaczenia lub okreslenia, ktére mogg stuzy¢ do opisania wtasciwosci towaréw lub ustug
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. ¢) DZTUE, musi by¢ ogdélnie dostepny i nie podlega rejestraciji. (?°).

Dlatego tez przy ocenie charakteru opisowego wazng role odgrywa zwigzek lub relacja miedzy
oznaczeniem a towarami i ustugami, ktérych dotyczy zgtoszenie.

Ponadto przy ocenie charakteru opisowego nalezy wzig¢ pod uwage sposéb postrzegania oznaczenia
przez odbiorcow zgodnie z czescig B, sekcja 3 niniejszego dokumentu dla kazdego z nowych rodzajoéw
znakow towarowych.

W kolejnych podsekcjach przedstawiono rézne przyktady o charakterze opisowym i niemajgcym charakteru
opisowego w odniesieniu do towaréw lub ustug. Nalezy zwrdcié uwage, ze fakt, iz niektére z tych
przyktadéw nie majg charakteru opisowego, nie oznacza, ze przeszkoda do udzielenia ochrony nie zostanie
podniesiona w oparciu o inne podstawy okreslone w art. 4 ust. 1 DZTUE.

(*°) Zob. 18/06/2002, C 299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, § 30; 16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23;
potaczone sprawy 15/03/2012, C 90/11 & C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index i inni., EU:C:2012:147, § 31; 08/04/2003, C 53/01, C 54/01
& C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73, and 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 54, potgczone sprawy 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25.

(%) Zob. 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 74.
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4.2 Znaki dzwiekowe

Co do zasady, jesli mozna fatwo ustali¢ powigzanie miedzy dzwiekiem postrzeganym w znaku a
zgtaszanymi towarami, ustugami lub ich wtasciwosciami, uznaje sie, ze znak ma charakter opisowy.

Charakter opisowy

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie
Mozna tatwo ustalic powigzanie
n Klasa 31: Karma i pasza dla migdzy azwigkiem a zglaszanymi

towarowi, a zatem znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 43 bedzie mie¢ charakter opisowy
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé wzgledem zgtaszanych towaréw.

zwierzat

W przeciwienstwie do powyzszego, jezeli co do zasady jest oczywiste, ze nie istnieje zadne powigzanie
miedzy dzwiekiem postrzeganym w znaku a towarami, ustugami lub ich wtasciwosciami, uznaje sie, ze
znak dzwiekowy nie ma charakteru opisowego.

Brak charakteru opisowego

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie
Jest oczywiste, ze dzwiek ryczgcej
I I krowy nie ma zadnego zwigzku ze
Klasa 11: Toalety zgtaszanymi towarami, a zatem
ZNAK DZWIEKOWY 44 uznaje sie, ze dzwigk nie stanowi
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ OpiSU wiasciwosci towaréw.
Jest oczywiste, ze nie ma zadnego
ﬂ powigzania ze zgtaszanymi
Klasa 25: Odziez towarami, a zatem uznaje sie, ze
ZNAK DZWIEKOWY 45 dzwiek nie  stanowi  opisu
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ wtasciwosci towardw.
Jest oczywiste, Ze nie ma zadnego
n powigzania ze zgtaszanymi
Klasa 39: Ustugi transportowe |ustugami, a zatem uznaje sie, ze
ZNAK DZWIEKOWY 46 dzwiek  nie stanowi  opisu
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ wtasciwoSci towarow.

4.3 Znaki ruchome

Co do zasady, jesli element znaku ruchomego stanowi realistyczne przedstawienie zgtaszanych towaréw
lub ustug badz powigzanego procesu lub jesli mozna tatwo ustali¢ powigzanie ze zgtaszanymi towarami,
ustugami lub ich wiasciwosciami, uznaje sig, ze znak ruchomy ma charakter opisowy. Dotyczy to zwtaszcza
sytuacji, gdy poruszajgce sie elementy nie rdznig sie od rzeczywistego przedstawienia tych towardéw lub
ustug.

Charakter opisowy

Znaki ruchome Towary i ustugi Uzasadnienie

Biorgc pod uwage, ze elementy w
zZnaku ruchomym stanowig
realistyczne przedstawienie
zgtoszonych ustug, uznaje sie, ze
majg one charakter opisowy
wzgledem tego rodzaju ustug.

Klasa 41: Ustugi Dj-skie

ZNAK RUCHOMY 34

Wspdlna praktyka 41


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2044.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2045.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2046.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2034.mp4

(]
. EUIPN
« e EUROPEAN UNION

INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAK RUCHOMY 35

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 31: Swieze banany

Biorgc pod uwage, ze elementy w
zZnaku ruchomym stanowig
realistyczne przedstawienie
zgtoszonych towardéw, uznaje sie,
Ze majg one charakter opisowy
wzgledem towaréw.

bza1 2?2

ZNAK RUCHOMY 36

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 31: Swieze banany

Ruch nie nadaje charakteru
odrézniajgcemu opisowemu
elementowi stownemu.

Co do zasady, jesli elementy znaku ruchomego pokazujg niekonwencjonalne przedstawienie zgtaszanych
towarow lub ustug bgdz powigzanych procesoéw, réznigce sie znaczaco od realistycznego przedstawienia
tych towardow lub ustug, lub jesli nie mozna tatwo ustali¢ zadnego powigzania z towarami lub ustugami,
uznaje sie, ze znak ruchomy nie ma charakteru opisowego.

Znaki ruchome

Towary i ustugi

B charakteru opisowego

Uzasadnienie

ZNAK RUCHOMY 37

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 29: Sardynki w puszce

Uznaje sie, ze znak ruchomy nie
ma charakteru opisowego
wzgledem tego rodzaju towarow,
poniewaz sardynki, mimo Zze
przedstawione sg w banalny
Sposob, lecg w przestworzach, a
zatem znak w cafosci rozni sie
znacznie od rzeczywistego
przedstawienia zgtoszonych
towarow.

e

ZNAK RUCHOMY 38

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Klasa 29: Sardynki w puszce

Uznaje sie, ze znak ruchomy nie
ma charakteru opisowego
wzgledem tego rodzaju towarow,
poniewaz przedstawienie
sardynek rozni sie znacznie od
rzeczywistego przedstawienia
zgtoszonych towarow.

4.4 Znaki multimedialne

Co do zasady, jesli obraz i dzwiegk w znaku multimedialnym stanowig realistyczne przedstawienie
zgtaszanych towaréw lub ustug badz powigzanego procesu lub jesli mozna fatwo ustali¢ powigzanie ze
zgtaszanymi towarami, ustugami lub ich wiasciwosciami, uznaje sie, ze znak multimedialny ma charakter
opisowy. Dotyczy to zwtaszcza sytuacji, gdy elementy znaku multimedialnego nie roznig sie od
rzeczywistego przedstawienia tych towaréw lub ustug.
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Charakter opisow
Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie
Znak skfada sie z opisowego
dzwieku i realistycznego

przedstawienia ustug w formie
Klasa 41: Ustugi Dj-skie obrazu. Z tego wzgledu uznaje sig,
ze znak multimedialny ma
charakter  opisowy  wzgledem
rodzaju ustug.

=

ZNAK MULTIMEDIALNY 25

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Znak skfada sie z opisowego
dzwieku i realistycznego
przedstawienia towaréw w formie
ruchomego obrazu. Z tego

Klasa 31: Swieze banany wzgledy uznaje sie, ze znak

ZNAK MULTIMEDIALNY 26 multimedialny ma  charakter
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ opisowy wzgledem rodzaju
towarow.

Niezaleznie od powyzszego, co do zasady, jesli przedmiot obrazu i dzwieku w znaku multimedialnym
pokazuje niekonwencjonalne przedstawienie zgtaszanych towaréw lub ustug bgdz powigzanego procesu
lub jesli nie mozna tatwo ustali¢ zadnego powigzania ze zgtaszanymi towarami, ustugami lub ich
wiasciwosciami, uznaje sie, ze znak multimedialny nie ma charakteru opisowego.

Brak charakteru opisowego
Znaki multimedialne Towary i ustugi Uzasadnienie

Uznaje sie, ze znak multimedialny
nie ma charakteru opisowego
wzgledem tego rodzaju towaréw,
poniewaz sardynka, mimo Zze
Klasa 29: Sardynki w puszce |przedstawiona jest w banalny
sposob, leci w przestworzach, a
zatem w cafoS$ci rézni sie znacznie
od rzeczywistego przedstawienia
zgtoszonych towaréw.

ZNAK MULTIMEDIALNY 27
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uznaje sie, ze znak multimedialny
nie ma charakteru opisowego
wzgledem tego rodzaju towaréw,
%}lﬂ*l Klasa 29: Sardynki w puszce |poniewaz przedstawienie sardynki
rézni sie zZnacznie od
rzeczywistego przedstawienia
zgfoszonych towaréw.

ZNAK MULTIMEDIALNY 28

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

4.5 Znak holograficzny

Co do zasady, jesli elementy znaku holograficznego pokazujg realistyczne przedstawienie zgtaszanych
towaréw lub ustug lub jesli mozna tatwo ustalié powigzanie ze zgtaszanymi towarami, ustugami lub ich
wiasciwosciami, uznaje sig, ze znak holograficzny ma charakter opisowy.

Dotyczy to zwlaszcza sytuacji, gdy elementy majgce cechy hologramu nie réznig sie od rzeczywistego
przedstawienia tych towarow lub ustug.

Wspdlna praktyka 43


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2028.mp4

. "EUIPN

« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Charakter opisowy

Przyktad przedstawienia

hologramu Towary i ustugi Uzasadnienie

Znak skfada sie z opisowego
elementu graficznego z
wia$ciwo$ciami  holograficznymi,
ktory pokazuje realistyczne
przedstawienie zgtaszanych
towaréw. Z tego wzgledu uznaje
sie, ze znak holograficzny ma
charakter  opisowy  wzgledem
rodzaju towaréw.

Hologram, przedstawiony w pliku
MPA4, pokazuje zwyktg
zamknietg butelke wina; po Klasa 33: Wino
poruszeniu pojawia sie
zmieniony obraz pokazujgcy te
sama butelke wing, lecz otwarta.

Niemniej jednak co do zasady, je$li elementy znaku holograficznego pokazujg niekonwencjonalne
przedstawienie zgtaszanych towardéw lub ustug réznigce sie znaczgco od realistycznego przedstawienia
tych towardw lub ustug lub nie majg zwigzku z towarami lub ustugami, uznaje sie, ze znak holograficzny
nie ma charakteru opisowego.

Brak charakteru opisowego

Przyktad przedstawienia

hologramu Towary i ustugi Uzasadnienie

Uznaje sie, ze znak holograficzny
nie ma charakteru opisowego
Hologram, przedstawiony w pliku wzgledem tego rodzaju towardw,
MP4, pokazuje sardynke, ktora — poniewaz sardynka mimo ze

gdy spojrzy sie na nig pod Klasa 29: Sardynki w puszce przedstawiona jest w banalny

odpowiednim $wiattem — zdaje sposob, leci w przestworzach, co
sie lecie¢ w przestworzach. zZhaczgco rézni sie od
rzeczywistego przedstawienia

zgtoszonych towarow.

5 Oznaczenia, skladajace sie z wylgcznie z dzwiekéw, elementéw ruchomych lub
potaczenia obrazu i dzwieku, ktére wynikajg z charakteru samych towarow,
moga by¢ niezbedne do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwigekszaé
wartos¢ towaréw — art. 4 ust. 1 lit. e) DZTUE.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. €) DZTUE ,Nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaty juz zarejestrowane,
podlegajg uniewaznieniu, oznaczenia, ktore sktadajg sie wylgcznie z:

(i) ksztattu lub innej wlasciwosci, wynikajgcych z charakteru samych towaréw;
(ii) ksztattu towardw lub innej ich wlasciwosci, niezbednych do uzyskania efektu technicznego;
(i) ksztattu lub innej wiasciwosci, zwiekszajgcych znacznie wartos¢ towaréw”.

Gtéwnym celem tego artykutu jest zapobieganie sytuacji, gdy ochrona znakéw towarowych daje
przedsiebiorstwu monopol na rozwigzania techniczne lub cechy funkcjonalne produktu, ktérych uzytkownik
moze poszukiwaé¢ w produktach konkurencji (31). W zwigzku z tym niniejszy artykut powinien zapobiega¢
przyznawaniu wytgcznych i statych praw do znaku towarowego w celu przediuzenia na czas nieokreslony

(*Y) Zob. 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 i 20 oraz 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43
w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i) DZTUE.
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okresu obowigzywania innych praw witasnosci intelektualnej, takich jak patenty lub wzory, ktére
charakteryzuja sie ograniczonym okresem ochrony (%2).

Nie mozna wykluczyé, ze oznaczenie skfadajgce sie z ksztattu lub innych wiasciwosci towaru, ktérego
dotyczy zgtoszenie, moze zosta¢ odrzucone na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) lub ¢) DZTUE. Z drugiej strony
art. 4 ust. 1 lit. ) DZTUE powinien stanowi¢ podstawe odmowy, jesli ksztait lub inne wiasciwosci, ktére
wynikajg z charakteru towaréw, sg konieczne do uzyskania efektu technicznego lub nadajg znacznag
wartos¢ towarom. Jest to istotne, poniewaz przeszkoda na podstawie art. 4 ust. 1 lit. €) DZTUE nie jest
mozliwa do usuniecia poprzez wykazanie, ze znak wtérnie nabyt charakter odrézniajacy.

Analizujgc art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i), (ii) i (i) DZTUE percepcja spoteczna nie jest decydujgcym czynnikiem,
jaki nalezy uwzgledni¢; moze jednak stanowi¢ uzyteczne kryterium oceny, zwtaszcza przy okreslaniu
zasadniczych wifasciwosci 23%i). Z tego powodu takze ustalenia dotyczace postrzegania przez
konsumentéow znakéw dzwiekowych, ruchomych i multimedialnych zawarte w czesci B — sekcji 3
niniejszego dokumentu mogg mie¢ réwniez znaczenie w kontekscie analizy art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i), (ii) i
(i) DZTUE. Warto jednak podkresli¢, ze niniejsza sekcja Wspolnej praktyki CP11 nie porusza kwestii
interpretacji ani zastosowania art. 4 ust. 1 lit. €) DZTUE, poniewaz interpretacja ta nie dotyczy wytacznie
nowych rodzajéw znakéw towarowych.

Dlatego tez niniejszy dokument przedstawi jedynie kilku przyktaddéw elementéw dzwiekowych, ruchomych
i potgczenia oby tych kategorii, ktére mogg by¢ odmodwione w oparciu o rézne podstawy z art. 4 ust. 1 lit.
e) DZTUE:

a) znaki dzwiekowe

Odmowa na podstawie art. 4 ust. 1 lit. e kt (i) DZTUE

Znaki dzwiekowe Towary i ustugi Uzasadnienie
Dzwiek wynika z charakteru
n towarow objetych zgtoszeniem, a
) Klasa 7: Pity fanncuchowe zatem podlega odmowie na
ZNAK DZWIEKOWY 47

podstawie art. 4 ust. 1 lit. ) ppkt (i)
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ DZTUE.

Dzwiek wynika z charakteru
n towarow objetych zgtoszeniem, a
Klasa 26: Zamki btyskawiczne |zatem podlega odmowie na

ZNAK DZWIEKOWY 48 podstawie art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i)
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ DZTUE.

Odmowa na podstawie art. 4 ust. 1 lit. ) ppkt (ii) DZTUE

Znak dzwiekowy Towary i ustugi Uzasadnienie
Znak dzZwigkowy skiada sie
n Klasa 9: Czute na dzwiek wytgcznie z dzwieku, ktéry jest
) elementy sterujgce do urzgdzeni |konieczny do uzyskania efektu
ZNAK DZWIEKOWY 49 oSwietleniowych technicznego, a zatem nie moze
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ stanowié znaku towarowego.

(*?) Zob. 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 20 oraz 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377,
§ 30 w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i) DZTUE.

(%) Zob. 23/04/2020, C 237/19, Gomboc Kutatd, EU:C:2020:296, § 34-37 w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. €) ppkt (i) DZTUE oraz §
44-47 w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) DZTUE; 18/09/2014, C 205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34; 14/09/2010, C
48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 76; 23/04/2020, C 237/19, Gémbdc Kutatd, EU:C:2020:296, § 44.
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b) znaki ruchome

Znaki ruchome Towary i ustugi Uzasadnienie

Ruch zgtaszanych towaréw jest

a niezbedny do uzyskania efektu
Klasa 9: Wigczniki elektryczne |technicznego, a zatem podlega

ZNAK RUCHOMY 39 odmowie na podstawie art. 4 ust. 1

lit. ) ppkt (ii) DZTUE.

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Ruch jest niezbedny do uzyskania
efektu technicznego, a zatem
podlega odmowie na podstawie
art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) DZTUE.

Klasa 9: Czute na ruch elementy
sterujgce do urzgdzen
oswietleniowych

ZNAK RUCHOMY 40
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
e

Ruch zgtaszanych towaréw jest

4 niezbedny do uzyskania efektu
. Klasa 9: Termostaty technicznego, a zatem podlega
odmowie na podstawie art. 4 ust. 1

ZNAK RUCHOMY 41 lit. €) ppkt (i) DZTUE.

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Ruch jest niezbedny do uzyskania

Klasa 28: Trojwymiarowe efektu technicznego, a zatem znak
famigtowki podlega odmowie na podstawie
ZNAK RUCHOMY 42 art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (i) DZTUE.

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

c) znaki multimedialne

Odmowa na podstawie art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (i) DZTUE

Znak multimedialny Towary i ustugi Uzasadnienie
Dzwiek i ruch wynikajg z
charakteru samych towaréw; w
Klasa 9: Metronomy zwigzku z tym znak podlega
odmowie na podstawie art. 4 ust. 1
ZNAK MULTIMEDIALNY 29 lit. ) ppkt (i) DZTUE.
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

C. BADANIE WZGLEDNYCH PODSTAW ODMOWY LUB UNIEWAZNIENIA:
WSPOLNE ZASADY

Niniejsza cze$¢ Wspdlnej praktyki okresla zestaw zasad i przedstawia pewne kryteria w zakresie
nastepujgcych zagadnien:

- identycznosci oznaczen;

- kategorii elementéw dla kazdego nowego rodzaju znaku towarowego;

- poréwnania miedzy znakami dzwiekowymi: poréwnanie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
koncepcyjnym miedzy samymi znakami dzwiekowymi oraz miedzy znakami dzwiekowymi a innymi
rodzajami znakow towarowych;
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- poréwnania miedzy znakami ruchomymi: poréwnanie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
koncepcyjnym miedzy samymi znakami ruchomymi oraz miedzy znakami ruchomymi a innymi
rodzajami znakéw towarowych;

- poréwnania miedzy znakami multimedialnymi: poréwnanie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
koncepcyjnym miedzy samymi znakami multimedialnymi oraz miedzy znakami multimedialnymi a
innymi rodzajami znakoéw towarowych;

- poréwnania miedzy znakami holograficznymi: poréwnanie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
koncepcyjnym miedzy samymi znakami holograficznymi oraz miedzy znakami holograficznymi a
innymi rodzajami znakéw towarowych.

Uwagi wstepne dotyczace przykladéow

Jesli nie wskazano inaczej, stosowac¢ sie bedg ponizsze zatozenia:

- wszystkie znaki towarowe w ponizszych przyktadach obejmujg odziez, obuwie, nakrycia gtowy w
klasie 25;

- znaki towarowe w przykladach posiadajg co najmniej minimalny poziom charakteru
odrdzniajgcego;

- wczesniejsze znaki w przykfadach nie posiadajg wzmocnionego odrézniajgcego charakteru ani
renomy;

- w przypadku, gdy oznaczenia zawierajg elementy posiadajgce znaczenie w jezyku angielskim,
wtasciwy krag odbiorcéw rozumie to znaczenie;

- wtasciwy krag odbiorcéw wymawia pisane elementy stowne w jezyku angielskim.

Co do zasady w kazdym przyktadzie uznano, ze kolidujgce ze sobg znaki sg identyczne, podobne albo
niepodobne (pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym). Jesli w danym przyktadzie
stwierdzono, ze znaki sg w pewnym stopniu podobne, oznacza to, ze oznaczenia sg podobne, lecz
niekoniecznie w stopniu duzym lub $rednim.

1 Aspekty ogdlne

Ponizsze zasady ogoélne wypracowane przez Trybunat Sprawiedliwosci w odniesieniu do tradycyjnych
znakodw znajdujg rowniez zastosowanie w przypadku porownania znakéw dzwiekowych, ruchomych,
multimedialnych i holograficznych.

. Calosciowa ocena podobienstwa w oparciu o ogélne wrazenie wywierane przez oznaczenia
Catosciowa ocena podobienstwa znakéw towarowych pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
koncepcyjnym musi opierac sie na ogélnym wrazeniu wywotywanym przez te znaki, biorgc pod uwage ich

elementy odrézniajace i dominujgce (?4).

Podobienstwa pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym nalezy oceni¢, analizujgc zbiezne i
odmienne elementy oraz ich wptyw na ogdlne wrazenie wywierane przez znaki.

o Oznaczenia podlegajgce poréwnaniu i elementy bez znaczenia (pomijalne)
Co do zasady poréwnanie powinno obejmowac cate oznaczenia.

Jesli jedyny element, jaki jest wspdlny miedzy znakami, jest bez znaczenia dla jednego znaku lub dla obu
znakéw w tym sensie, Ze najpewniej nie zostanie zauwazony lub zostanie zignorowany przez wtasciwy

(**) Zob. 11/11/1997, C-251/95, Sabél, EU:C:1997:528, § 23.
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krag odbiorcéw, oznaczenia nie bedg podobne. Elementéw bez znaczenia nie nalezy bra¢ pod uwage w
poréwnaniu (25).

Pojecie elementow bez znaczenia (pomijalnych) nalezy interpretowa¢ wasko. W przypadku oceny, czy
dany element jest bez znaczenia, test bedzie dotyczy¢ nie tego, czy na podstawie skrupulatnej, analizy
oznaczen tuz obok siebie mozna odszyfrowa¢ dane elementy, lecz raczej tego, czy w ogéinym wrazeniu,
jakie oznaczenie wywotuje, dany element jest zauwazalny dla przecietnego konsumenta, ktéry zazwyczaj
postrzega znak jako catos¢ i nie przystepuje do analizy jego poszczegdlnych czesci.

. Aspekty dotyczace poréwnania pod wzgledem wizualnym i fonetycznym

Wrazenie wizualne wywotywane przez zlozone oznaczenie moze mie¢ wptyw na sposéb, w jaki jest ono
wymawiane, a zatem réwniez na poréwnanie fonetyczne (26), np. niektére elementy w znaku ze wzgledu
na ich potozenie, wielko$¢ lub kolor, czas i moment wyswietlania bedg wymawiane, a inne nie.

o Aspekty dotyczace poréwnania pod wzgledem koncepcyjnym

Dwa oznaczenia uznaje sie za identyczne lub podobne pod wzgledem koncepcyjnym, jesli majg one te
samg lub podobng ,tre$¢ semantyczng” (¥). ,Trescig semantyczng” znaku jest to, co znak oznacza, co
przywotuje, zas w przypadku obrazu lub ksztattu to, co przedstawia. W niniejszym tekscie ,tres¢
semantyczna” i ,koncept” uzywane sg zamiennie.

. Sposob przedstawienia

Jak wspomniano wczes$niej w sekcji ,Badanie bezwzglednych podstaw odmowy lub uniewaznienia”,
usuniecie wymogu przedstawienia graficznego z definicji ,znaku towarowego” zgodnie z art. 3 DZTUE
umozliwia przedstawienie znaku dzwiekowego, ruchomego i holograficznego na wiecej niz jeden sposob.
Znaki dzwiekowe mozna przedstawi¢ w formie zapisu muzycznego lub pliku audio (np. pliku MP3), znaki
ruchome — w formie sekwencji obrazéw lub pliku wideo (np. pliku MP4), zas znaki holograficzne — poprzez
odwzorowanie graficzne lub plik wideo. W takich przypadkach odpowiednie sposoby przedstawienia nie
majg wptywu na poréwnanie miedzy dwoma znakami towarowymi.

2 Identycznosé

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojecie zastosowane w réznych przepisach aktu prawnego — ze
wzgledu na spdjnosé i pewnosé prawa, a tym bardziej, gdy podlega ono Scistej wyktadni — oznacza to samo,
niezaleznie od przepisu, w ktérym sie znajduje (%8).

W Swietle powyzszego pojecie identycznosci, ktére stosuje sie do wzglednych podstaw odmowy i praw
pierwszenstwa, nalezy interpretowaé w ten sam sposéb. W zwigzku z tym oznaczenie bedzie uwazane za
identyczne z innym znakiem towarowym tylko wtedy, gdy odtwarza bez zadnych zmian lub dodatkéw
wszystkie elementy sktadajgce sie na znak towarowy lub gdy postrzegane jako cato$¢ zawiera réznice tak
nieistotne, ze przecietny konsument nie spostrzeze ich (2°). W tym zakresie trzeba zauwazy¢, ze nieistotna
réznica miedzy dwoma znakami to taka, ktérg dostatecznie uwazny konsument zauwazy jedynie przy
analizie obu znakow tuz obok siebie. Odwotac sie zatem nalezy do czesci formalnej niniejszego dokumentu,
czesci A, sekcji 3.1 — Badanie zastrzezenia pierwszenstwa— ldentyczne przedmioty.

(*®) Zob. 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42.
(%) Zob. 12/07/2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, § 56.
(*") Zob. 11/11/1997, C-251/95, Sabél, EU:C:1997:528, § 24.

(*®) Zob. 20/02/2013, T-378/11, Medinet. EU:T:2013:83, § 41.

(%) Zob. 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.
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3 Poréwnanie znakéw dzwiekowych

3.1 Kategorie elementéw

Znak dzwiekowy sktada sie wytacznie z dzwieku lub kombinacji dzwigkéw. Dzwieki te obejmujg rézne
elementy, ktére mozna zaklasyfikowa¢ w nastepujgcy sposaéb:

““‘.diwie,ki zawierajgce Spiewane lub méwione elementy stowne;

73

ZNAK DiWIE,KOWY 50
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

JI

ZNAK DiWIEKOWY 51
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

dzwieki sktadajgce sie z elementéw muzycznych (takich jak melodia, harmonia, rytm);

73

ZNAK DZWIEKOWY 52

73

ZNAK DZWIEKOWY 53

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

realistyczne dzwieki (takie jak szczekanie psa, grzmot, kostki do lodu itd.

73

ZNAK DiWIE,KOWY 54
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

° inne dzwieki zawarte w znaku dzwiekowym, nienalezgce do Zzadnej z powyzszych kategorii.
Ponadto, znaki dzwiekowe mogg obejmowac potaczenia powyzszych kategorii, np.:

73

ZNAK D2WIE,KOWY 55
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

3.2 Poréwnanie pod wzgledem wizualnym

Poréwnanie wizualne znaku dzwigkowego nie jest mozliwe, nawet jesli znak jest przedstawiony w sposob
»wizualny” w formie zapisu muzycznego, w tym gdy zapis muzyczny obejmuje pewne elementy stowne.

3.3 Poréwnanie pod wzgledem fonetycznym

Dla znakéw dzwiekowych decydujgce znaczenie ma poréwnanie fonetyczne. Znaki dzwiekowe mozna
zawsze porownaé pod wzgledem fonetycznym 2z innymi znakami dzwiekowymi lub znakami
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multimedialnymi. Znaki dzwiekowe mozna poréwnaé¢ pod wzgledem fonetycznym z innymi rodzajami
znakow, jesli znaki te ztozone sg z elementéw stownych lub zawierajg element stowny (np. znaki stowne,
graficzne lub przestrzenne).

Ponizej znalez¢é mozna niewyczerpujgcy liste aspektow wraz z przyktadami, do ktérych nalezy sie odwotaé
przy poréwnaniu znakéw dzwiekowych pod wzgledem fonetycznym, i waga, jakg nalezy zazwyczaj
przypisac¢ tym aspektom poréwnania miedzy oznaczeniami.

- Elementy sfowne

Wymaéwione stowa mogg by¢ jedynymi elementami lub jednym z elementéw (np. wraz z melodig) znaku
dzwiekowego. Znaki dzwiekowe réwniez mogg nie zawiera¢ zadnych elementéw stownych (np. zawieraé
tylko melodie lub tylko realistyczne dzwieki). Co do zasady zaréwno elementy stowne, jak i elementy
niewerbalne w znaku dzwiekowym mogg miec¢ istotny wptyw na postrzeganie znaku towarowego przez
wtasciwy krgg odbiorcow. Niemniej jednak wystepowanie odrdzniajgcego elementu stownego w znaku
dzwiekowym ma zazwyczaj istotny wptyw na to, jak wtasciwy krag odbiorcow postrzega znak towarowy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sgdoéw europejskich przy poréwnaniu znakéw towarowych pod
wzgledem fonetycznym, w przypadku ztozonych znakéw towarowych zawierajgcych elementy stowne i
graficzne, zazwyczaj to wtasnie element stowny ma wiekszy wptyw na percepcje fonetyczng konsumenta,
poniewaz konsumenci co do zasady odnoszg sie do towardw i ustug za pomocg ich nazw. Wydaje sig, ze
orzecznictwo, o ktorym mowa powyzej, znajduje zastosowanie rowniez do znakow dzwiekowych
zawierajgcych stowa $piewane lub méwione: pod wzgledem fonetycznym element stowny ma zazwyczaj
wiekszy wptyw na konsumenta.

Z tego powodu zbieznos¢ lub podobiehAstwo pod wzgledem elementu odrdzniajgcego ma zazwycza;j istotny
wptyw na wynik poréwnania fonetycznego miedzy znakami towarowymi. W zwigzku z tym z wiekszym
prawdopodobienstwem doprowadzi do stwierdzenia pewnego podobienstwa pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 56 ZNAK DZWIEKOWY 57
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: mimo faktu, ze oba znaki dzwiekowe zawierajg rézny gtos i r6zng intonacje, zbiezno$c¢ w
zakresie odrézniajgcego elementu stownego ,Gerivan’ w obu znakach sprawia, Zze sg one podobne pod
wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 58 ZNAK DZWIEKOWY 59
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

”

Uzasadnienie: znaki sg zbiezne w zakresie odrdézniajgcego elementu stownego ,Gerivan™, ktéry mozna
wyraznie ustyszec i rozpoznac¢ w obu znakach. Z tego powodu znaki sg w pewnym stopniu podobne pod
wzgledem fonetycznym.
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Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 60 ZNAK DZWIEKOWY 61

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: mimo faktu, ze elementy stowne na poczagtku obu znakéw dzwiekowych i glosy sg rézne
oraz ze jeden ze znakow nie zawiera zadnej melodii, znaki sg zbiezne w zakresie odrézniajgcego elementu
stownego ,Gerivan”, ktéry mozna ustyszec i rozpoznac¢ w obu znakach. Z tego powodu znaki sg w pewnym

bl

stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym.

Nie mozna tez wykluczy¢ podobienstwa miedzy dwoma znakami dzwiekowymi, jesli elementy stowne sg
rézne, lecz oznaczenia sg zbiezne w zakresie innego odrézniajgcego aspektu, w szczegdlnosci melodii,

jak w przykfadzie ponizej:

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy

JI J3

ZNAK DZWIEKOWY 63

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

ZNAK DZWIEKOWY 62
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: mimo faktu, ze elementy stowne i gtosy w obu znakach sg rézne, zbiezno$c¢ w zakresie tej
samej odrozniajgcej melodii sprawia, ze znaki sg pod wzgledem fonetycznym w pewnym stopniu podobne.

Ponadto, jesli dwa znaki dzwieckowe zawierajg to samo stowo, ktére znaczna czes¢ witasciwego kregu
odbiorcow postrzega jako identyczne lub podobne stowo o charakterze odrézniajgcym, nawet gdy
wymawiane jest ono zgodnie z zasadami wymowy dwdch réznych jezykéw/w dwéch réznych glosach/z
dwoma réznymi akcentami, znaki te bedg co do zasady pod wzgledem fonetycznym w pewnym stopniu

podobne.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 64 ZNAK DZWIEKOWY 65
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: mimo faktu, ze znaki wymawiane sgq przy uzyciu dwdch réznych gtoséw i zgodnie z
zasadami wymowy dwdch réznych jezykow, wystepuje podobienstwo pod wzgledem fonetycznym, jako
zZe znaczna czeS$¢ wtasciwego kregu odbiorcow zauwazy podobienstwo pod wzgledem odrézniajgcego
stowa.

Jesli chodzi o poréwnanie znakéw dzwiekowych posiadajgcych elementy stowne z innymi rodzajami
znakoéw posiadajgcych elementy stowne, zbieznosé lub podobienstwo pod wzgledem odrdzniajacych
elementoéw stownych, o ile znaczna czes$¢ wiasciwego kregu odbiorcow je za takie uznaje, co do zasady
bedzie prowadzi¢ do stwierdzenia podobienstwa pod wzgledem fonetycznym. Nalezy wzigé pod uwage
sposob, jaki element stowny jest odtworzony. Oznacza to, ze jakkolwiek wymowa znaku stownego zalezy
od zasad wymowy przyjetych we wiasciwym kregu odbiorcéw, powyzsze nie dotyczy znaku dzwiekowego,
w ktérego przypadku percepcja fonetyczna zalezy od tego, jak znak brzmi.

Biorgc to pod uwage, stopien podobienstwa miedzy zbieznymi elementami stownymi w znaku dzwigkowym
i znaku innego rodzaju (np. znaku stownym lub graficznym) zaleze¢ bedzie od doktadnego brzmienia
wspolnego elementu w znaku dzwiekowym, np. jesli element stowny w znaku dzwigkowym jest Spiewany,
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znaki bedg w pewnym stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym, za$ gdy jest on wymawiany z
normalng intonacjg zgodnie z zasadami wymowy, o ktérych mowa powyzej, znaki mogg wykazywaé co
najmniej wysokie podobienstwo pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak dzwiekowy

GERI VAN I

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: kwestionowany znak skfada sie z wymawianego elementu stownego ,Gerivan”. Wymowa
spornego znaku dzwiekowego nie odbiega od sposobu, w jaki wiasciwy krgg odbiorcow mogtby wymoéwic
stowo ,Gerivan”, ktére jest jednoczesnie jedynym elementem fonetycznym wcze$niejszego znaku
towarowego. Z tego powodu znaki wykazujg co najmniej wysokie podobienstwo pod wzgledem

fonetycznym.

- Elementy muzyczne (takie jak melodia, harmonia, rytm)

Wystepowanie odrézniajgcej melodii w znaku dzwiekowym ma istotny wptyw na to, jak znak jest
postrzegany przez wiadciwy krag odbiorcéw, a tym samym w sposéb znaczgcy wptywa na poréwnanie
fonetyczne takiego znaku.

Co do zasady, odmienny instrument, tempo lub rytm nie stanowig przeszkody dla stwierdzenia
podobiehAstwa miedzy dwoma znakami, pod warunkiem ze sama melodia stanowigca rytmiczny cigg tonéw
jest identyczna lub mozna jg uznaé za te samag melodig, jak wida¢ na przyktadach ponizej.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 67 ZNAK DZWIEKOWY 68

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki dzwickowe zawierajg te samg odrdzniajgcg melodie. Z tego powodu sg one
podobne pod wzgledem fonetycznym mimo tego, ze zagrano je na dwéch réznych instrumentach.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 69 ZNAK DZWIEKOWY 70
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki dzwiekowe zawierajg te samg odrézniajgcg melodie zagrang na tym samym
instrumencie Z tego powodu sg one podobne pod wzgledem fonetycznym mimo wariacji rytmu.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwigkowy
ZNAK DZWIEKOWY 71 ZNAK DZWIEKOWY 72
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki dzwickowe zawierajg te samg odrozniajgcg melodie. Z tego powodu sg one
podobne pod wzgledem fonetycznym mimo tego, ze zagrano je w dwdéch réznych tempach.

WspdlIna praktyka 52


Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2069.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2070.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2071.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2072.mp3

(]
. EUIPN
« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

Ponadto, dwie melodie sg podobne, kiedy zawierajg wariacje, ktére nie sg w stanie znaczgco zmienic
ogolnego wrazenia fonetycznego.

Kwestionowany znak dzwiekowy

Wczesniejszy znak dzwiekowy

JI J3

ZNAK DZWIEKOWY 74

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

ZNAK DZWIEKOWY 73
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: mimo niewielkiej wariacji melodii w kwestionowanym znaku oba znaki sq podobne pod

wzgledem fonetycznym.

Kwestionowany znak dzwiekowy

Wczesniejszy znak dzwiekowy

J JI

ZNAK DZWIEKOWY 76

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAK DZWIEKOWY 75
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: mimo faktu, ze melodia w obu znakach jest ztozona w tej samej sekwencji nut, rytm i
harmonia sg rézne i wywotujg odmienne ogélne wrazenie fonetyczne. Z tego powodu znaki nie sg podobne

pod wzgledem fonetycznym.

Niemniej jednak dwa znaki zawierajgce rézne melodie zagrane na tym samym instrumencie beda
zazwyczaj niepodobne pod wzgledem fonetycznym.

Kwestionowany znak dzwiekowy

Wczesniejszy znak dzwiekowy

JI 73

ZNAK DZWIEKOWY 78

ZNAK DiWIEKOWY 77
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: melodie o charakterze odrdézniajgcym w znakach sg rézne. Fakt, Zze sg one grane na tym
samym instrumencie, nie moze sprawic, ze znaki bedg podobne pod wzgledem fonetycznym. Znaki beda

niepodobne pod wzgledem fonetycznym.

Zbieznoé¢ lub podobienstwo pod wzgledem odrdzniajgcej melodii odrézniajgcej ma zazwyczaj istotny
wplyw na wynik poréwnania fonetycznego miedzy znakami, nawet jedli jeden ze znakéw zawiera réwniez
element stowny lub oba zawierajg rézne elementy stowne. Z tego wzgledu zbieznosé lub podobienstwo
melodii z wiekszym prawdopodobienstwem doprowadzi do stwierdzenia pewnego stopnia podobienstwa
fonetycznego w zaleznosci od m.in. stopnia charakteru odrézniajgcego takiej melodii i stopnia charakteru

odrézniajgcego elementu stownego.

Kwestionowany znak dzwigkowy

Wczesniejszy znak dzwiekowy

JI 73

ZNAK DZWIEKOWY 80

ZNAK DZWIEKOWY 79
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: mimo faktu, Ze elementy stowne i gtosy w obu znakach sg rézne, zbiezno$c¢ w zakresie tej
samej odrozniajgcej melodii sprawia, Ze znaki sg pod wzgledem fonetycznym w pewnym stopniu podobne.
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Nalezy pamietac, ze ze wzgledu na charakter r6znych rodzajéw znakéw towarowych mozliwosc zbieznosci
melodii istnieje tylko w przypadku znakéw multimedialnych, jako ze sg one jedynym innym rodzajem znaku,
ktéry zawiera dzwiek.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak multimedialny

I e

ZNAK DZWIEKOWY 81
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ ZNAK MULTIMEDIALNY 30

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te samg odrdzniajgcg melodie i glos. W zwigzku z tym, jako Ze nie ma
zadnych innych elementéw dzwiekowych, znaki bedg identyczne pod wzgledem fonetycznym.

- Realistyczne dzwieki

Zbieznoé¢ lub podobienstwo pod wzgledem realistycznych dzwiekdéw o charakterze odrézniajgcym w znaku
dzwiekowym lub multimedialnym prowadzi zazwyczaj do stwierdzenia podobienstwa miedzy dwoma
znakami pod wzgledem fonetycznym. Podobienstwo zaleze¢ bedzie m.in. od tego, czy w jednym znaku lub
w obu znakach sg jakies inne elementy o charakterze odrézniajgcym.

Wczesniejszy znak dzwigkowy Kwestionowany znak dzwigkowy
ZNAK DZWIEKOWY 82 ZNAK DZWIEKOWY 83

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki dZwiekowe skiadajg sie wytgcznie z dzwieku szczekajgcego psa (szczekajgcych
psow). W zwigzku z tym, jako ze szczekanie pséw brzmi podobnie, znaki sg w pewnym stopniu podobne
pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 84 ZNAK DZWIEKOWY 85

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki dzwigkowe sktadajg sie wytgcznie z dzwieku ptakéw. Mimo to dzwieki tych
ptakow sg na tyle inne, ze znaki nie sg podobne pod wzgledem fonetycznym.

Podobienstwo fonetyczne realistycznych dzwiekdéw ocenia sie przy uwzglednieniu tych samych elementéw
i aspektdw, o ktorych mowa byta powyzej (tony, rytm lub inne aspekty). Jak wspomniano powyzej w
odniesieniu do melodii, znak multimedialny jest jedynym innym rodzajem znaku, ktéry moze zawiera¢ te
same lub podobne realistyczne dzwigki, co zawarte w znakach dzwiekowych.

- Inne aspekty

Sama zbieznos¢ w zakresie innych aspektéw, takich jak intonacja, gtos itd., w dwoch znakach towarowych
ma zazwyczaj mniejszy wptyw na poréwnanie fonetyczne znakéw towarowych, nawet jesli te aspekty
przyczyniajg sie w pewnym stopniu do nadania znakowi charakteru odrézniajgcego.
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Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 86 ZNAK DZWIEKOWY 87
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znaki ztozone sg z dwdch réznych stéw o charakterze odrézniajgcym, wypowiedzianych
tym samym gfosem i z tg samg intonacjq. Ta druga cecha nie jest wystarczajgca, zeby sprawic, by znaki
byty podobne pod wzgledem fonetycznym. Znaki bedg niepodobne pod wzgledem fonetycznym.

Szczegolne aspekty poréwnania miedzy znakami dzwiekowymi a znakami ruchomymi lub znakami
multimedialnymi zostang bardziej doktadnie omoéwione w odpowiednich sekcjach dotyczgcych znakdéw
ruchomych (39) i znakéw multimedialnych (31).

3.4 Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami dzwigkowymi i miedzy znakami
dzwiekowymi a znakami innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w sytuacji, gdy mozliwe jest
zidentyfikowanie konceptu.

Jesli znak dzwiekowy zawiera elementy stowne, ich znaczenie nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu konceptu
znaku towarowego. W ponizszym przyktadzie przeprowadzone zostanie poréwnanie pod wzgledem
koncepcyjnym miedzy (majgcymi charakter odrézniajgcy) konceptami ,banana” i ,ziemniaka”.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 88 ZNAK DZWIEKOWY 89

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: elementy stowne w znaku bedg miec¢ rézne znaczenia, tj. ,banan” i ,ziemniak”. Z tego
powodu znaki nie sg podobne pod wzgledem koncepcyjnym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy
ZNAK DZWIEKOWY 90 ZNAK DZWIEKOWY 91
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg ten sam odrézniajgcy element stowny: ,banan”. Z tego powodu znaki
bedg identyczne pod wzgledem koncepcyjnym.

Podobnie, jesli znak towarowy zawiera realistyczny dzwigk, jego znaczenie nalezy uwzgledni¢ przy
ustalaniu konceptu znaku dzwigkowego.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak dzwiekowy

J3 JI

(%) Zob. czes¢ C — sekcja 4 — Poréwnanie znakéw ruchomych.
(31) Zob. czes¢ C — sekcja 5 — Poréwnanie znakéw multimedialnych.

Wspdlna praktyka 55


Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2088.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2089.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2090.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2091.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2092.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2093.mp3

. "EUIPN

« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogéw formalnych i podstaw odmowy

ZNAK DZWIEKOWY 92 ZNAK DZWIEKOWY 93
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: oba znaki sktadajg sie wytgcznie z odtworzenia ryczgcej krowy i mimo to, ze dzwiek jest
rézny, koncept jest taki sam.

Znaki dzwiekowe, ktére jedynie zawierajg melodie, raczej nie majg konceptu.

Pamietajgc o powyzszej zasadzie, zgodnie z ktérg znak dzwiekowy mozna poréwnac¢ pod wzgledem
koncepcyjnym ze znakiem towarowym innego rodzaju w przypadku, gdy mozliwe jest okreslenie konceptu,
w ponizszym przyktadzie w poréwnaniu pod wzgledem koncepcyjnym miedzy wczesniejszym znakiem
dzwiekowym a kwestionowanym znakiem graficznym wziety pod uwage bedzie koncept ,banana”.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak graficzny

ZNAK DZWIEKOWY 94 t

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: wczesniejszy znak sktada sie z wymdwionego elementu stownego ,,Banany”, podczas gdy
kwestionowany znak sktada sie z obrazu banandw. Z tego powodu znaki towarowe bedg identyczne pod

wzgledem koncepcyjnym.

4 Pordéwnanie znakow ruchomych

4.1 Kategorie elementéw

Znak ruchomy to znak sktadajacy sie z ruchu lub zmiany pozycji elementéw znaku (badz ich koloru) lub
obejmujgcy taki ruch lub zmiane pozycji (bgdz koloru) (32). Obejmuje on potgczenie réznych elementéw,
ktére mozna zaklasyfikowa¢ w nastepujacy sposob:

- elementy stowne;
- elementy graficzne;
- ruch lub przeksztatcenie elementow stownych lub graficznych.

NVAIH3D

@®

ZNAK RUCHOMY 43
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAK RUCHOMY 44
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

(32) Zob. cze$¢ A — sekcja 1.2. — Znaki ruchome.
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4.2 Poréwnanie pod wzgledem wizualnym

W poréwnaniu wizualnym dwoch znakéw ruchomych nalezy uwzglednié zbieznos¢ lub podobienstwo
miedzy elementami obecnymi w takich znakach towarowych (elementami stownymi, elementami
graficznymi lub ruchem bgdz przeksztatceniem takich elementéw)

Znaki ruchome mozna takze poréwnac pod wzgledem wizualnym z innymi rodzajami znakow, za wyjatkiem
znakéw dzwiekowych.

Moze byc¢ tak, ze elementy stowne lub graficzne bedg widoczne tylko przez pewien czas w przedstawieniu
znaku, aby potem znikng¢ lub przemieni¢ sie w inny element. Biorgc to pod uwage, elementy, ktére
prowadzg do stwierdzenia podobiehAstwa miedzy oznaczeniami, muszg by¢ widoczne przez dostateczng
ilos¢ czasu, zeby mogty by¢ dostrzezone/rozpoznane przez konsumenta.

Ponizej znalez¢ mozna niewyczerpujaca liste aspektow wraz z przyktadami, ktore nalezy wzig¢ pod uwage
(w zaleznosci od przypadku) przy poréwnaniu znakow ruchomych pod wzgledem wizualnym, i waga, jaka
nalezy zazwyczaj przypisa¢ tym aspektom poréwnania miedzy oznaczeniami.

- Elementy sfowne

Zastosowanie znajdujg ogolne kryteria w zakresie poréwnania znakéw stownych lub znakéw graficznych
zawierajgcych elementy stowne.

Znaki ruchome obejmujgce odrézniajgce elementy stowne beda raczej podobne pod wzgledem wizualnym
do innego znaku ruchomego obejmujgcego takie same lub podobne odrézniajgce elementy stowne.
Odrdézniajgce elementy stowne zawarte w znaku ruchomym mogg mochniej oddziatywac na konsumenta niz
inne elementy wizualne (np. elementy graficzne, ruch lub zmiana innego rodzaju), jednakze poréwnanie
musi dotyczy¢ oznaczen jako catosci.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
o GER'\/ASI
ZNAK RUCHOMY 45 ZNAK RUCHOMY 46
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

i

Uzasadnienie: znaki ruchome sg zbiezne w zakresie odrézniajgcego elementu stownego ,Gerivan’, ktéry
mozna fatwo rozpoznac w obu znakach. Z tego powodu znaki bedg podobne pod wzgledem wizualnym.

W przypadku gdy dwa znaki towarowe réznego rodzaju (np. znak stowny, graficzny, przestrzenny,
multimedialny) sg zbiezne w zakresie tego samego lub podobnego elementu stownego o charakterze
odrézniajgcym, co do zasady oznaczenia bedg w pewnym stopniu podobne pod wzgledem wizualnym,
nawet mimo istnienia elementéw fonetycznych (np. w znaku multimedialnym).

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak multimedialny
ZNAK RUCHOMY 47 ZNAK MULTIMEDIALNY 31
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
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Uzasadnienie: oba znaki zawierajg element wizualny, ktéry sktada sie z elementu stownego ,Gerivan’,
po ktérym nastepuje ponizsza sekwencja: GE-RI-VAN Gerivan, i takie same kolory. Chociaz szybkos$¢, z
jaka litery sie pojawiajg, rozni sie, znaki bedg podobne pod wzgledem wizualnym.

- Elementy graficzne

Zbieznos¢ lub podobienstwo pod wzgledem odrézniajgcego elementu graficznego moze prowadzié réwniez
do stwierdzenia pewnego stopnia podobieristwa wizualnego miedzy oznaczeniami. Bedzie to mie¢ miejsce
zwtaszcza wtedy, gdy zbiezny lub podobny element graficzny jest osobno rozpoznawalny lub ma taki sam
lub podobny kontur.

W takim wypadku podobienstwo to prawdopodobnie zostanie stwierdzone w szczegdlnosci wtedy, gdy ze
wzgledu na rozmiar, pozycje w ramach znaku lub kolor element graficzny moze zosta¢ dostrzezony przez
konsumenta w wystarczajgcym zakresie, biorgc pod uwage w szczegolnosci fakt, ze podlega on
ruchowi/transformacji. Trudno$¢ w ocenie elementdéw poruszajgcych/przeksztatcajgcych sie w znaku
ruchomym jest czynnikiem, ktéry nalezy uwzglednic¢ przy ocenie stopnia podobienstwa wizualnego.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
ZNAK RUCHOMY 48 ZNAK RUCHOMY 49
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki ruchome zawierajg ten sam element graficzny poruszajgcy sie w podobny
sposob. Z tego powodu, mimo faktu, ze kwestionowany znak ruchomy zawiera odrozniajgcy element
stowny, znaki bedg podobne pod wzgledem wizualnym.

Zbieznos¢ w zakresie tego samego elementu graficznego o charakterze odrézniajgcym w znaku ruchomym
i w innym rodzaju znaku towarowego (np. stownym, graficznym, przestrzennym, multimedialnym) moze
prowadzi¢ do stwierdzenia pewnego stopnia podobienstwa wizualnego miedzy oznaczeniami w zaleznosci
od obecnosci badz braku innych elementéw, ktére odwracatyby uwage od tego elementu graficznego o
charakterze odrdzniajgcym w znaku.

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak ruchomy
J[te" {868)
[ SN
o ZNAK RUCHOMY 50
[SAUEERGAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te samg rysunkowg postac psa. Z tego powodu znaki bedg podobne
w pewnym stopniu pod wzgledem wizualnym mimo faktu, ze kwestionowany znak zawiera ruch .

- Ruch lub przeksztatcenie elementéw
o Ruch elementow

Sama zbieznos¢ pod wzgledem zwyklego ruchu/przemieszczania sie nie oznacza podobienstwa
wizualnego.
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Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
ZNAK RUCHOMY 51 ZNAK RUCHOMY 52
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znaki sg zbiezne w zakresie banalnego ruchu, podczas gdy odrézniajgce elementy stowne
w obu oznaczeniach sg rézne. Z tego powodu znaki nie sg podobne pod wzgledem wizualnym.

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze konkretny ruch, ktéry bedzie niezwykty i odrézniajacy, wystarczy, zeby
uznac znaki ruchome za podobne w pewnym stopniu pod wzgledem wizualnym, nawet jesli znaki roznig
sie pozostatymi elementami, np. elementami stownymi.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
=
fﬁ}'\B { ?4*\
Al W
ZNAK RUCHOMY 53 ZNAK RUCHOMY 54
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: jakkolwiek elementy stowne sg rézne w kazdym znaku, znaki sg podobne pod wzgledem
wizualnym, biorgc pod uwage zbiezno$¢ niezwyktego ruchu i podobne wrazenie graficzne wywofywane
przez wigzke pikseli.

Zbieznos¢ lub réznica w zakresie sekwencji (kolejnosci pojawiania sie) elementéw ma niewielki wptyw na
poréwnanie znakéw ruchomych.

Weczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
ZNAK RUCHOMY 55 ZNAK RUCHOMY 56
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki sktadajg sie z roznych elementéw stownych, ktére pojawiajg sie od ostatniej do
pierwszej litery. Zbiezno$¢ w zakresie kolejno$ci pojawiania sie nie wystarczy, zeby przewazy¢ brak
podobienstwa miedzy elementami stownymi. Z tego powodu znaki nie sg podobne pod wzgledem
wizualnym.

o Przeksztafcenie elementow

Poza ruchomymi elementami znaki ruchome mogg obejmowac réwniez inne postaci przeksztatcenia
elementow, takie jak zmiane koloréw lub przeksztatcenie sie jednego elementu w inny. Z tego powodu
nalezy uwzglednic takie zmiany przy ocenie podobienstwa wizualnego znakoéw towarowych.

Sama zbieznos$¢ pod wzgledem zmiany pozycji lub kolorow bedzie miata sama w sobie zwykle mniejszy
wplyw na pordwnanie znakéw towarowych i co do zasady nie doprowadzi do stwierdzenia podobienstwa
pod wzgledem wizualnym.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
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ZNAK RUCHOMY 57 ZNAK RUCHOMY 58
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: zbieznos¢ w zakresie sekwencji, ktéra zmienia kolor, nie przewaza nad wptywem réznych
elementéw graficznych w znaku. Z tego powodu znaki nie sg podobne pod wzgledem wizualnym.

4.3 Poréwnanie pod wzgledem fonetycznym
Znaki ruchome, ktére nie zawierajg zadnych elementéw stownych, nie mogg by¢ poréwnane pod wzgledem

fonetycznym. Tak samo znaki ruchome nie mogg by¢ poréwnane pod wzgledem fonetycznym do innych
rodzajow znakéw towarowych jesli nie zawierajg elementéw stownych (na rysunku lub wymawianych).

Jesli znaki ruchome zawierajg elementy sfowne, ktére mozna dostrzec, mogg byé poréwnane pod
wzgledem fonetycznym ze znakami tego lub innego rodzaju, jesli takie inne znaki mozna podda¢ analizie
fonetycznej. Zastosowanie znajdujg ogdine kryteria w zakresie poréwnania znakéw stownych lub znakéw
graficznych zawierajgcych elementy stowne.

Wystepowanie odrézniajgcego elementu stownego w znaku ruchomym ma zazwyczaj istotny wptyw na to,
jak wiasciwy krag odbiorcow postrzega znak ruchomy pod wzgledem fonetycznym. Wynika stad, ze
zbiezno$¢ lub podobienstwo pod wzgledem odrézniajgcego elementu stownego bedzie mieé zazwyczaj
wplyw na wynik poréownania pod wzgledem fonetycznym miedzy znakiem ruchomym a innymi znakami
ruchomymi bgdz znakami innego rodzaju, co sprawia, ze istnieje wieksze prawdopodobienstwo, iz zostang
one uznane w pewnym stopniu za podobne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
GERIVAN
ZNAK RUCHOMY 59 ZNAK RUCHOMY 60
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki ruchome zawierajg ten sam odrézniajgcy element stowny: ,Gerivan”. Z tego
powodu znaki bedg identyczne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak ruchomy
ZNAK RUCHOMY 61 ZNAK RUCHOMY 62

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki ruchome zawierajg rozne odrdzniajgce elementy stowne, ,FRED” i ,Gerivan”. Z
tego powodu znaki nie sg podobne pod wzgledem fonetycznym.

W przypadku gdy dwa znaki handlowe réznego rodzaju (np. znak stowny, graficzny, przestrzenny,
multimedialny i holograficzny) sg zbiezne w zakresie tego samego lub podobnego elementu stownego o
charakterze odrdzniajacym, co do zasady bedg one w pewnym stopniu podobne pod wzgledem
fonetycznym.

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak ruchomy

GER Vax GERIVAN

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
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identyczne pod wzgledem fonetycznym.

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg odrézniajgcy element stowny: ,Gerivan”. Z tego powodu znaki beda

Weczesniejszy znak dzwiekowy

ip

ZNAK DZWIEKOWY 95

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Kwestionowany znak ruchomy

BERIVAN

ZNAK RUCHOMY 64
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: mimo faktu, ze znaki sktadajg sie z réznych elementéw stownych, ,Gerivan” i ,Berivan’,
ich wymowa jest podobna dla anglojezycznego kregu odbiorcow. Z tego powodu znaki bedg podobne pod
wzgledem fonetycznym.

Weczesniejszy znak ruchomy

D :
GERIVAN H
ZNAK RUCHOMY 65

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Kwestionowany znak multimedialny

ZNAK MULTIMEDIALNY 32

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: wczesniejszy znak ruchomy zawiera odrézniajgcy element stowny ,Gerivan”, a dzwiek w
kwestionowanym znaku multimedialnym obejmuje ten sam element stowny ,Gerivan”, ktory jest
wymawiany. Z tego powodu znaki wykazujg co najmniej wysokie podobienstwo pod wzgledem
fonetycznym.

Kwestionowany znak multimedialny

Wczesniejszy znak ruchomy
» "
GERIVAN ﬁ

ZNAK RUCHOMY 66 ZNAK MULTIMEDIALNY 33

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: wczesniejszy znak ruchomy zawiera odrozniajgcy element stowny ,Gerivan” w formie
pisanej, a dzwiek w kwestionowanym znaku multimedialnym obejmuje ten sam element stowny ,,Gerivan’,
ktory jest Spiewany i powtarzany trzy razy Z tego powodu znaki sg w pewnym stopniu podobne pod
wzgledem fonetycznym.

4.4 Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami ruchomymi i miedzy znakami
ruchomymi a znakami innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w sytuacji, gdy mozliwe jest zidentyfikowanie
konceptu.

Jesli znak ruchomy zawiera elementy stowne lub graficzne, ktére majg koncept, ich znaczenie nalezy
uwzgledni¢ przy ustalaniu konceptu znaku towarowego. Jest mato prawdopodobne, Zze ruch lub
przeksztatcenie elementéw znaku ruchomego bedg miaty same przez sie jakis koncept. Wynika z tego, ze
w przypadku gdy elementy sktadajgce sie na znak ruchomy nie majg konceptu, ruch lub przeksztatcenie
elementdw raczej nie sprawi, ze znak bedzie posiadat koncept.
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Kwestionowany znak ruchomy

Wczesniejszy znak stowny

ba1 22

ZNAK RUCHOMY 67
Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

BANANA

Uzasadnienie: wcze$niejszy znak skfada sie z elementu stownego ,Banan”. Kwestionowany znak
ruchomy sktada sie z ruchomego elementu stownego ,Banan”. Konceptem obu znakéw jest zatem
,banan”. Z tego powodu znaki bedg identyczne pod wzgledem koncepcyjnym.

Z drugiej strony ruch moze wzmocni¢, dodac lub w niektérych przypadkach zmieni¢ koncept elementu,

ktory sie porusza.
Dodanie ruchu do elementu moze wzmocni¢ koncept tego elementu.

Kwestionowany znak ruchomy

Wczesniejszy znak graficzny

®
E’ ZNAK RUCHOMY 68

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znak graficzny sktada sie z nieruchomego obrazu gracza koszykéwki rzucajgcego pitke,
podczas gdy znak ruchomy sktada sie z ruchomego obrazu tego samego gracza koszykowki rzucajgcego
pitke. Pofgczenie elementu i ruchu wzmacnia poczagtkowy koncept ,gracza koszykoéwki rzucajgcego pitke”.

Z tego powodu znaki bedg identyczne pod wzgledem koncepcyjnym.

Dodanie ruchu do elementu moze doda¢ koncept do poczatkowego konceptu tego elementu.

Kwestionowany znak ruchomy

Wczesniejszy znak graficzny

ﬁ .
ZNAK RUCHOMY 69

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: konceptem znaku graficznego jest ,ston” lub ,rysunek sfonia”. Potgczenie rysunku z
ruchem tanczenia dodaje koncept do poczgtkowego konceptu, ,rysunek tariczgcego sfonia”. Z tego
powodu znaki sg w pewnym stopniu podobne pod wzgledem konceptualnym.

Dodanie ruchu do elementu moze zmieni¢ koncept tego elementu.

Kwestionowany znak ruchomy

5

ZNAK RUCHOMY 70

Woczesniejszy znak graficzny
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Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: znak graficzny przedstawia dfon, podczas gdy znak ruchomy sktada sie z reki wykonujgcej
gest oznaczajgcy ,tak sobie” w wielu panstwach unijnych. Z tego wzgledu dodanie ruchu do obrazu dfoni
zmienia poczgtkowy koncept ,dfoni”, a zatem znaki nie sg podobne pod wzgledem konceptualnym.

5 Porownanie znakéw multimedialnych

5.1 Kategorie elementéw

Znak multimedialny to znak towarowy, ktéry skfada sie z kombinacji obrazu i dzwieku lub ktéry przechodzi

w takg kombinacje obrazu i dzwieku. W znaku towarowym tego rodzaju wyrdzni¢ mozna dwie kategorie

elementow:

- elementy wizualne (elementy stowne przedstawione graficznie, elementy graficzne oraz ruch lub
przeksztatcenie elementéw stownych lub graficznych (33));

- elementy dzwigkowe ($piewane lub moéwione elementy stowne, elementy muzyczne, realistyczne
dzwieki i inne dzwieki (3%)).

Czynnikiem, ktéry sprawia, ze znaki multimedialne sg wyjatkowe, jest interakcja miedzy obrazami i
dzwigkami oraz mozliwy wptyw, jaki te dwa elementy moga na siebie mieé. Aspekt ten moze wptynaé na
poréwnanie miedzy tymi oznaczeniami.

Kryteria znajdujgce zastosowanie do poréwnania znakéw dzwigkowych i znakéw ruchomych moga
stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia poréwnania znakéw multimedialnych, przy czym uwzglednic¢
nalezy rowniez potencjalng interakcje miedzy aspektami wizualnymi i fonetycznymi.

5.2 Poréwnanie pod wzgledem wizualnym

Znaki multimedialne zawsze mozna poréwnaé pod wzgledem wizualnym z innymi znakami
multimedialnymi. Zasady poréwnania wizualnego znakéw ruchomych znajdujg zasadniczo zastosowanie
w takim przypadku.

Znaki multimedialne mozna takze poréwna¢ pod wzgledem wizualnym z innymi rodzajami znakéw, za
wyjatkiem znakoéw dzwiekowych.

Ponizej znalez¢ mozna niewyczerpujacy liste aspektow wraz z przyktadami, do ktérych nalezy sie odwotac
(w zaleznosci od przypadku) przy poréwnaniu znakéw multimedialnych pod wzgledem wizualnym.

- Elementy stowne przedstawione graficznie

Co do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien podobienstwa wizualnego miedzy dwoma znakami
multimedialnymi, jezeli posiadajg one takie same lub podobne elementy graficzne o charakterze
odrézniajgcym (statyczne lub ruchome).

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny
L
’ er| van
ZNAK MULTIMEDIALNY 34 ZNAK MULTIMEDIALNY 35

(%) Zob. czes¢ C — sekcja 4.1. — Kategorie elementéw (znaki ruchome).
(3%) Zob. cze$¢ C — sekcja 3.1. — Kategorie elementow (znaki dzwigkowe).
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Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
Uzasadnienie: oba znaki multimedialne przedstawiajg w ten sam sposoéb element stowny ,Gerivan”.
Chociaz wczes$niejszy znak zawiera rowniez ruchomy element graficzny, znaki s w pewnym stopniu
podobne pod wzgledem wizualnym.

W przypadku gdy znak multimedialny i znak towarowy innego rodzaju (np. znak stowny, graficzny,
przestrzenny czy holograficzny) sg zbiezne w zakresie tego samego lub podobnego przedstawionego
graficznie elementu stownego o charakterze odrézniajgcym, co do zasady oznaczenia te bedg w pewnym
stopniu podobne pod wzgledem wizualnym.

Wczesniejszy znak stowny Kwestionowany znak multimedialny

ba12y 2

ZNAK MULTIMEDIALNY 36

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

BANANA

Uzasadnienie: wczesniejszy znak stowny zawiera tylko jeden odrézniajgcy element stowny ,BANAN”,
podczas gdy kwestionowany znak multimedialny skiada sie z filmu przedstawiajgcego ruchomy element
stowny ,banan” i dzwigk. Zbieznos$¢ pod wzgledem odrézniajgcego elementu stownego ,banan” prowadzi
do stwierdzenia podobienstwa pod wzgledem wizualnym.

- Elementy graficzne

Co do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien podobienstwa wizualnego miedzy dwoma znakami
multimedialnymi, jezeli posiadajg one takie same lub podobne elementy graficzne o charakterze
odrézniajgcym (statyczne lub ruchome).

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny

ZNAK MULTIMEDIALNY 37 ZNAK MULTIMEDIALNY 38

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Uzasadnienie: oba znaki multimedialne zawierajg identyczne przedstawienie gtowy krowy otwierajgcej
pysk, oraz rézne przedstawione graficznie elementy stowne. Z tego powodu znaki sg w pewnym stopniu
podobne pod wzgledem wizualnym.

W przypadku gdy znak multimedialny i znak towarowy innego rodzaju (np. znak stowny, graficzny,
przestrzenny czy holograficzny) posiadajg ten sam lub podobny element graficzny (statyczny lub ruchomy)
o charakterze odrézniajgcym, co do zasady oznaczenia te bedg w pewnym stopniu podobne pod wzgledem
wizualnym.

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak multimedialny
(e {m
~»o 1/.'.}. OE L
[ Nn L"'_‘l,\[“'.\l5 ZNAK MULTIMEDIALNY 39
W Y
- i Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
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Uzasadnienie: wczes$nigjszy znak skfada sie z obrazu stylizowanego psa, podczas gdy w
kwestionowanym znaku ten sam pies porusza sie (skacze i szczeka). Fakt, ze pies w kwestionowanym
znaku porusza sie, nie wystarcza, zeby odwréci¢ uwage od psa. Z tego powodu znaki bedg podobne pod
wzgledem wizualnym.

5.3 Poréwnanie pod wzgledem fonetycznym

Podane w niniejszym dokumencie zasady dotyczgce poréwnania fonetycznego znakéw dzwiekowych i
znakéw ruchomych znajdujg zasadniczo zastosowanie do znakéw multimedialnych.

Znaki multimedialne zawsze mozna poréwnaé¢ pod wzgledem fonetycznym 2z innymi znakami
multimedialnymi oraz znakami dzwiekowymi. Ponadto znaki multimedialne mozna poréwnac¢ pod
wzgledem fonetycznym z innymi rodzajami znakow, jesli znaki te ztozone sg z elementéw stownych lub
zawierajg element stowny (np. element stowny w znaku graficznym lub przestrzennym).

Co do zasady zaréwno $piewane, jak i méwione elementy stowne oraz przedstawione graficznie elementy
stowne w znakach multimedialnych podlegajg ocenie pod wzgledem fonetycznym. Spiewany lub méwiony
element stowny moze wptyngé na percepcije fonetyczng przedstawionego graficznie elementu stownego.

Niezaleznie od tego, czy istnieje zbiezno$¢ miedzy poréwnywanymi znakami w zakresie ktéregokolwiek z
ich elementéw, w czasie poréwnania oznaczen pod wzgledem fonetycznym nalezy uwzgledni¢ ogoine
wrazenie wywotywane przez znak multimedialny, w tym przedstawiony graficznie element stowny i dzwiek.

- Elementy stowne

o Elementy stowne przedstawione graficznie

Co do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien podobienstwa fonetycznego, jesli znak multimedialny
zawiera przedstawiony graficznie element stowny o charakterze odrézniajgcym (statyczny lub poruszajgcy
sie), ktéry jest zbiezny z elementem stownym innego znaku lub jest do niego podobny (w zaleznosci od
przypadku $piewanego, méwionego lub przedstawionego graficznie).

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny
ZNAK MULTIMEDIALNY 40 ZNAK MULTIMEDIALNY 41
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: mimo faktu, ze elementy muzyczne w znakach sg rozne, wiasciwy krgg odbiorcéw bedzie
odnosic¢ sie do obu znakéw za pomocg przedstawionego graficznie elementu stownego ,,Gerivan”. Z tego
powodu znaki sg w pewnym stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak multimedialny
I I Geri van
ZNAK DZWIEKOWY 96

ZNAK MULTIMEDIALNY 42

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé
Uzasadnienie: element stowny we wczesniejszym znaku dzwigekowym jest mowiony, za$§ w
kwestionowanym znaku multimedialnym jest przedstawiony graficznie. Poniewaz wiaSciwy krag
odbiorcow, postugujgcy sie jezykiem angielskim, wypowie przedstawiony graficznie element w znaku

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢
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multimedialnym podobnie do tego, jak brzmi wczesniejszy znak dzwiekowy, znaki te sg w pewnym stopniu
podobne pod wzgledem fonetycznym.

o Spiewane lub méwione elementy stowne

Co do zasady uznaje sie, ze istnieje pewien stopien podobienstwa fonetycznego, jesli $piewany lub
méwiony element stowny w znaku multimedialnym jest zbiezny z innym elementem stownym postrzeganym
w innym znaku lub do niego podobnym (w zalezno$ci od przypadku elementu $piewanego, méwionego lub
przedstawionego graficznie).

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny
3
ZNAK MULTIMEDIALNY 43 ZNAK MULTIMEDIALNY 44
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: mimo réznicy w wymowie, infonacji i gtosie odrézniajgcego elementu stownego ,Gerivan’,
ktory we wczesniejszym znaku jest wymawiany, za$ w kwestionowanym znaku $piewany, znaki sg
podobne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak multimedialny

GERIVAN

ZNAK RUCHOMY 71

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: we wcze$niejszym znaku stowo ,Gerivan” jest przedstawione graficznie, za$ w

kwestionowanym znaku multimedialnym jest $piewane. DZwigk elementu stownego, ktéry mozna ustyszec¢

w kwestionowanym znaku, jest podobny do angielskiej wymowy przedstawionego graficznie elementu

stownego ,Gerivan” we wcze$niejszym znaku. Z tego powodu znaki sg§ w pewnym stopniu podobne pod
wzgledem fonetycznym.

ZNAK MULTIMEDIALNY 45
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

o Pofgczenie przedstawionych graficznie i Spiewanych lub méwionych elementéw
stownych

Jak wskazano powyzej, znaki multimedialne mogg zawiera¢ rowniez elementy Spiewane lub méwione oraz
elementy stowne przedstawione graficznie.

W takim przypadku w poréwnaniu fonetycznym nalezy uwzglednié¢ elementy spiewane lub méwione oraz
elementy stowne przedstawione graficznie.

Ponadto, w przypadku gdy przedstawionemu graficznie elementowi stownemu towarzyszy $piewany lub
moéwiony element stowny, taki Spiewany lub méwiony element stowny moze wptyngé na wymowe
przedstawionego graficznie elementu stownego. Z drugiej strony w szczegd6lnym przypadku nie mozna
wykluczy¢, ze wymowa przedstawionego graficznie elementu stownego w znaku multimedialnym bedzie
niezaleznie od tego zgodna z zasadami wymowy przyjmowanymi przez wtasciwy krgg odbiorcow.
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Wczesniejszy znak stowny Kwestionowany znak multimedialny

GERIVAN

GERIVAN
ZNAK MULTIMEDIALNY 46

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: wcze$niejszy znak stowny skfada sie z elementu stownego ,Gerivan”, ktéry wymawiany
jest zgodnie z zasadami wymowy anglojezycznego kregu odbiorcéw, podczas gdy kwestionowany znak
multimedialny sktada sie z przedstawionego graficznie elementu stownego ,Gerivan” pofgczonego z
dzwiekowym przedstawieniem tegoz elementu stownego w jezyku hiszparnskim. W tym przypadku trzeba
wzig¢ pod uwage mozliwo$¢, ze anglojezyczny krag odbiorcow wypowie element stowny w
kwestionowanym znaku zgodnie z angielskimi zasadami wymowy, mimo ze w kwestionowanym znaku
wybrzmiewa dzwiek stowa ,Gerivan” wymawianego w jezyku hiszpanskim. Z tego powodu znaki sg w
pewnym stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym.

- Elementy muzyczne i realistyczne dzwigki:

Zbieznos¢ pod wzgledem melodii lub realistycznych dzwiekéw moze si¢ pojawi¢ wytgcznie w przypadku
znakéw multimedialnych lub dzwiekowych, jako Ze tylko znaki tego rodzaju moga zawiera¢ takie dzwieki.

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny

ZNAK MULTIMEDIALNY 47 ZNAK MULTIMEDIALNY 48

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te samg odrbézniajgcg melodie. Mimo Zze oba znaki multimedialne
zawierajg rézne elementy graficznie, elementy te nie majg wptywu na poréwnanie pod wzgledem
fonetycznym. Z tego powodu znaki bedg identyczne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak multimedialny

ZNAK DZWIEKOWY 97 ZNAK MULTIMEDIALNY 49
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te samg odrozniajgcg melodie. Chociaz kwestionowany znak
multimedialny réwniez zawiera przedstawiony graficznie element stowny i element graficzny, znaki sg w
pewnym stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym.

Wczesniejszy znak multimedialny Kwestionowany znak multimedialny
. \
FR gerivan |
/
ZNAK MULTIMEDIALNY 50 ZNAK MULTIMEDIALNY 51

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te samg odrdézniajgcg melodie. Chociaz znaki réwniez zawierajg
przedstawione graficznie elementy stowne, ktorych percepcja fonetyczna bedzie rdzna, znaki sg w
pewnym stopniu podobne pod wzgledem fonetycznym.
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Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak multimedialny
ZNAK DZWIEKOWY 98 ZNAK MULTIMEDIALNY 52

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki zawierajg te same realistyczne dzwieki. Z tego powodu znaki bedg identyczne
pod wzgledem fonetycznym.

5.4 Poroéwnanie pod wzgledem koncepcyjnym

Co do zasady znaki multimedialne mogg mie¢ koncept. Z tego wzgledu zgodnie z podobnym podejsciem,
ktére znajdowato zastosowanie w przypadku znakéw ruchomych i dzwiekowych, znaki multimedialne moga
by¢ poréwnane pod wzgledem koncepcyjnym, o ile posiadajg koncept. Przy ocenie znaku pod wzgledem
koncepcyjnym nalezy réwniez zwrdcic uwage na interakcje elementdw dzwiekowych i wizualnych,
poniewaz moze ona wptyngé na catosciowe wrazenie lub znaczenie znaku. Na zasadzie wyjatku przy
porownywaniu znaku multimedialnego wptyw elementu dzwiekowego moze zmieni¢ percepcje

koncepcyjng oznaczenia.

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak multimedialny

X bai12v >
' j ZNAK MULTIMEDIALNY 53
: Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki posiadajg ten sam koncept ,banana”. Z tego powodu znaki bedg identyczne pod
wzgledem koncepcyjnym.

Wczesniejszy znak stowny Kwestionowany znak multimedialny

ALARM ﬁ

ZNAK MULTIMEDIALNY 54

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: wcze$niejszy znak sktada sie z elementu stownego ,ALARM’, podczas gdy
kwestionowany znak jako catos¢ posiada podobny koncept. Z tego powodu znaki sg co najmniej podobne
pod wzgledem koncepcyjnym.

6 Porownanie znakéw holograficznych

Przy ocenie podobienstwa znakéw holograficznych ich szczegblng cechg, ktéra je gtéwnie charakteryzuje,
jest efekt holograficzny. Efekt ten nie ma jednak na znak towarowy Zzadnego specjalnego wptywu, ktory
sprawiatby, ze nalezy poswieci¢ mu szczegdlng uwage przy ocenie podobienstwa. W zwigzku z tym zasady
znajdujgce zastosowanie do tradycyjnych znakéw i znakéw ruchomych powinny znajdowaé zastosowanie
réwniez przy ocenie podobienstwa miedzy znakami holograficznymi lub miedzy znakami holograficznymi
a innymi rodzajami znakéw towarowych.

6.1 Kategorie elementow
Znak holograficzny to znak skiladajgcy sie z elementéw o charakterze holograficznym. W znakach
holograficznych mozna wskazac trzy kategorie elementéw:
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- elementy stowne;
- elementy graficzne;
- efekt holograficzny.

6.2 Poréwnanie pod wzgledem wizualnym

W poréwnaniu dwéch znakéw holograficznych pod wzgledem wizualnym nalezy uwzgledni¢ zbieznosc¢ lub
podobienstwo miedzy elementami obecnymi w takich znakach towarowych (elementami stownymi,
elementami graficznymi lub efektem holograficznym).

W znaku holograficznym ruch lub przeksztalcenie w przedstawieniu znaku stuzy tylko pokazaniu efektu
holograficznego i tylko efekt holograficzny trzeba uwzgledni¢ w poréwnaniu pod wzgledem wizualnym.

Jezeli chodzi o efekt holograficzny, identyczny lub podobny efekt holograficzny sam przez sie co do zasady
nie doprowadzi do stwierdzenia podobienstwa wizualnego, chyba Zze podobienstwo dotyczy elementéow
stownych lub graficznych poréwnywanych oznaczeh. Dwa oznaczenia mogg by¢ podobne pod wzgledem
wizualnym ze wzgledu na zbiezne lub podobne odrézniajgce elementy stowne lub graficzne, nawet jesli
wystepuje odmienny efekt holograficzny.

Wczesniejszy znak holograficzny Kwestionowany znak holograficzny

ZNAK HOLOGRAFICZNY 9 ZNAK HOLOGRAFICZNY 10

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znaki zawierajg ten sam element stowny ,Gerivan” i bardzo podobny element graficzny. Z
tego powodu znaki bedg podobne pod wzgledem wizualnym.

Znaki holograficzne mozna takze poréwnaé pod wzgledem wizualnym z innymi rodzajami znakéw, za
wyjatkiem znakéw dzwiekowych.

Wczesniejszy znak ruchomy Kwestionowany znak holograficzny
\\
geﬂvon)
v
ZNAK RUCHOMY 72 ZNAK HOLOGRAFICZNY 11
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: oba znaki skfadajg sie z kota o tym samym potfgczeniu koloréw i tego samego
odrézniajgcego elementu stownego ,,Gerivan”, ktoéry znajduje sie na srodku. Mimo faktu, ze wcze$niejszy
znak obejmuje ruch, za$ kwestionowany znak towarowy — efekt holograficzny, znaki sg podobne pod
wzgledem wizualnym.

6.3 Porownanie pod wzgledem fonetycznym

Znaki holograficzne, ktére nie zawierajg elementéw stownych, nie mogg by¢ poréwnane pod wzgledem
fonetycznym.

Jesli znaki holograficzne zawierajg elementy stowne, mogg by¢ poréwnane pod wzgledem fonetycznym ze
znakami tego samego lub innego rodzaju, jesli takie inne znaki mozna poddaé analizie fonetyczne;.
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Zastosowanie znajdujg ogodlne kryteria w zakresie poréwnania znakéw stownych lub znakéw graficznych
zawierajgcych elementy stowne.

Wczesniejszy znak holograficzny Kwestionowany znak holograficzny

Qn
ZNAK HOLOGRAFICZNY 12 ZNAK HOLOGRAFICZNY 13
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢ Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znaki zawierajg ten sam element stowny ,Gerivan”, a zatem sg identyczne pod wzgledem
fonetycznym

Wczesniejszy znak graficzny Kwestionowany znak holograficzny

GER VAN p

ZNAK HOLOGRAFICZNY 14
Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

Uzasadnienie: znaki zawierajg ten sam element stowny ,Gerivan”, a zatem sg identyczne pod wzgledem
fonetycznym

Wczesniejszy znak dzwiekowy Kwestionowany znak holograficzny

JI »,

ZNAK DZWIEKOWY 99

Kliknij na obrazek, aby odtworzy¢

ZNAK HOLOGRAFICZNY 15

Kliknij na obrazek, aby odtworzyé

Uzasadnienie: mimo potencjalnej réznicy w wymowie elementu stownego ,Gerivan” i faktu, ze we
wczesdniejszym znaku jest on $piewany, zas w kwestionowanym znaku — przedstawiony graficznie, znaki
sg pod wzgledem fonetycznym w pewnym stopniu podobne.

6.4 Porownanie pod wzgledem koncepcyjnym

Poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami holograficznymi oraz miedzy znakiem
holograficznym a znakiem innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w sytuacji, gdy mozliwe jest
zidentyfikowanie konceptu.

Jesli znak holograficzny zawiera elementy stowne lub graficzne, ich znaczenie nalezy uwzgledni¢ przy
ustalaniu konceptu znaku towarowego.
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