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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Urzedy ds. wtasnosci intelektualnej nalezgce do Europejskiej Sieci Znakdéw Towarowych i
Wzoréw kontynuujg wspodtprace w ramach programu konwergencji. Obecnie postanowity
one przyjg¢ dodatkowg wspdlng praktyke w odniesieniu do uzywania znakéw towarowych w
postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej te znaki zostaty zarejestrowane w celu okreslenia
ogolnych zasad oceny, kiedy uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie od
postaci, w jakiej ten znak zostat zarejestrowany, zmienia jego charakter odrdzniajgcy, a
takze zapewnienia wskazéwek w tym zakresie.

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

W zakres tej wspdlnej praktyki wchodzi ocena rodzajow zmian, ktére mogg wystgpi¢ w
oznaczeniu, gdy jest uzywane w postaci rdéznigcej sie od formy zarejestrowanej, a
mianowicie w przypadku dodawania, pomijania, modyfikowania elementdw lub fgczenia tych
Zmian.

Nastepujgce kwestie nie wchodzg w zakres niniejszej wspdlnej praktyki:

e rodzaje znakdw inne niz znaki stowne, czysto graficzne i ztozone znaki towarowe, w
szczegolnosci znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, znaki stanowigce wzér
(desenie), znaki w postaci koloréw i inne nietradycyjne znaki towarowe;

e oOpisy, zastrzezenia koloru i elementy znaku wytgczone z ochrony (dysklamacije).
Chociaz moga one mie¢ wpltyw na ocene, nie sg brane pod uwage do celéw
niniejszej wspolnej praktyki, poniewaz oznaczenia sg oceniane na podstawie
przedstawien zawartych we wskazanych przyktadach;

e wzmocnienie charakteru odrdzniajgcego poprzez uzywanie (renoma, znhak
powszechnie znany) i jego wptyw na oceneg;

e definicja rzeczywistego uzywania i metodyka jego badania stosowana przez urzedy
ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich w trakcie badania;

e okreslenie czynnikow, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie rzeczywistego uzywania
(tji. miejsce, czas i zakres uzywania);

e Srodki dowodowe, ktore nalezy przedstawi¢c w celu udowodnienia rzeczywistego
uzywania oznaczenia (np. katalogi, faktury, cenniki lub badania). Uzasadnienia
dodane do wszystkich przyktadow opierajg sie na zatozeniu, ze przedstawienie
oznaczenia uzytego w tych przyktadach jest jedynym sSrodkiem/sposobem uzycia
przedstawionym w przedtozonym materiale dowodowym(*);

e aspekty proceduralne zwigzane ze sprzeciwem, wygasnieciem lub uniewaznieniem;

(*) Ocena, czy uzywane oznaczenie stanowi dopuszczalng zmiane jego zarejestrowanej postaci, musi opierac sie
na dowodach przedstawionych przez strony w danej sprawie.
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e Opis ograniczen prawnych uniemozliwiajgcych wdrozenie w poszczegolnych
urzedach ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich;

o kwestie jezykowe (wszystkie przyktady sg dostepne w jezyku angielskim i zaktada
sie, ze bedg one zrozumiate dla wtasciwego kregu odbiorcow).

2. WSPOLNA PRAKTYKA

Ponizszy tekst stanowi podsumowanie kluczowych przekazéw i najwazniejszych zasad
wspolnej praktyki. Peiny tekst i wszystkie przedstawione przykiady mozna znalezé w
zatgczniku 1 do niniejszego wspoinego komunikatu.

UWAGA WSTEPNA DOTYCZACA JEDNOCZESNEGO UZYWANIA KILKU OZNACZEN

Oznaczenia sg czesto uzywane razem z
innymi oznaczeniami w obrocie handlowym
(np. w celu oznaczenia podmarki lub marki
wilasnej lub wraz z firmg). Jezeli rézne
oznaczenia sg uzywane razem, ale
pozostajg niezalezne od siebie i spetniajg
funkcje odrdzniajgcy jako odrebne
oznaczenia, problem, czy odrézniajgcy gD e
charakter  zarejestrowanego o0znaczenia
zostat zmieniony, w ogole nie powstaje

Jednoczesne uzywanie kilku oznaczen (Klasa 33)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

W
GERIVAN

Bubblekat Winery
<jw vims vordan

HARVESTED IN WINERY’S
OWN VINEYARD

ZASADY WSPOLNEJ PRAKTYKI:

ETAPY OCENY

Przy ocenie, czy uzywane oznaczenie stanowi dopuszczalng zmiane jego postaci
zarejestrowanej, nalezy podjaé nastepujace kroki:

ETAP 1. Ocena zarejestrowanego oznaczenia: Oceni¢ oznaczenie zarejestrowane, biorgc
pod uwage jego odrdzniajgce i wizualnie dominujgce elementy.

ETAP 2: Ocena réznic w uzywanym oznaczeniu i skutkbw zmian: Ocenié, czy te elementy,
ktére nadajg zarejestrowanemu oznaczeniu charakter odrdzniajgcy, sg obecne lub
zmodyfikowane w uzywanym oznaczeniu, przy bezposrednim (ij. ,jeden przy drugim”)
porownaniu tych dwoch oznaczen.

W odniesieniu do skutku wywotanego przez dokonane zmiany nalezy uwzgledni¢ wiekszy
lub mniejszy stopien charakteru odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia.
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W przypadku gdy element jest dodawany do uzywanego oznaczenia, i nie zachodzi
jednoczesne uzywanie kilku oznaczen, mamy do czynienia z dodaniem.

Dodanie odrézniajacych elementéw

Co do zasady, dodanie elementu
odrézniajgcego, ktéry wchodzi w interakcje z
zarejestrowanym oznaczeniem w taki
sposob, Zze nie mozna go juz postrzega¢ w
sposob niezalezny, zmienia jego charakter
odrozniajgcy. Ma to miejsce zarébwno w
przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie
ma przecietnie jak i mato odrézniajacy
charakter.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajacego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

--

$¢

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

GERIVAN

Dodanie elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajagcego lub
elementéw o mato odrézniajgcym
charakterze

Ogodlnie rzecz biorac, jezeli zarejestrowane
oznaczenie ma  przecietny  charakter
odrozniajacy, dodanie elementéw
pozbawionych charakteru odrézniajgcego lub
elementow o] mato odrdzniajgcym
charakterze nie zmienia jego charakteru

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 3)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

BIO

R ) < GERIVAN
odrézniajgcego, niezaleznie od tego, czy te
elementy sg wizualnie dominujgce, czy tez GERIVAN
nie.
W przypadku gdy zarejestrowane
Zmiana charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenie ma mato odrdzniajgcy charakter,
zmiana jego charakteru odrézniajgcego jest
bardziej prawdopodobna, nawet jesli dodanie
dotyczy elementu o mato odrdézniajgcym
charakterze.

oznaczenia (Klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

FLAVOUR AND AROMA

BAANIGA-NAA FLAVOUR AND ARONA
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Zarejestrowane oznaczenie jest uznawane za pojedynczg catos¢. W przypadku, gdy
element obecny w zarejestrowanym oznaczeniu nie wystepuje w uzywanym

oznaczeniu, stanowi to pominiecie.

Pominigcie odrézniajacych elementéw

Wszystkie elementy odrdzniajgce
zarejestrowanego oznaczenia przyczyniajg
sie do jego charakteru odrézniajgcego. W
zwigzku z tym pominiecie jednego z tych
elementéw w uzywanym oznaczeniu moze
zmienié charakter odrdzniajgcy
zarejestrowanego oznaczenia, chyba ze
pominicte elementy nie bedg miaty
znaczenia dla konsumenta ze wzgledu na
ich niewielkie rozmiary lub potozenie.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajacego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERIVAN BUBBLEKAT

BUBBLEKAT

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

otttk

GERIVAN

Pominiecie elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajagcego lub
elementéw o mato odrézniajagcym
charakterze

oznaczenie ma
odrdzniajgey,

Jezeli zarejestrowane
przecietny charakter
pominiecie w uzywanym  oznaczeniu
elementu pozbawionego charakteru
odrdzniajgcego nie moze zmieni¢ charakteru
odrdzniajgcego zarejestrowanego
oznaczenia. Zasadniczo moze to mieé
miejsce rowniez w przypadku, gdy pominiety
element jest elementem o} mato
odrozniajgcym charakterze.

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 3)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

BIO

GERIVAN

GERIVAN

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

Nie mozna jednak wykluczyé¢, ze pominiecie
elementu o mato odrdzniajgcym charakterze
moze skutkowa¢ innym rezultatem, w
szczegolnosci jezeli pominiety element jest
wizualnie dominujgcy lub  wchodzi w
interakcje z innymi elementami.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 30)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajgcego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

AROMA

GERIVAN
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Jezeli zarejestrowane oznaczenie skfada sie
wytacznie z elementow o mato
odrozniajgcym charakterze lub elementéw
pozbawionych charakteru odrézniajgcego,
ktérych potgczenie sprawia, ze oznaczenie
jako catos¢ moze zostaC zarejestrowane,
pominigcie jednego Ilub kilku z tych
elementow  zwykle  zmieni  charakter
odrdzniajgcy zarejestrowanego oznaczenia.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajacego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

BIO

MODYFIKACJA CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH (np. kroju czcionki, rozmiaru,
koloru, potozenia)

Stowne znaki towarowe

Co do zasady, konkretne przedstawienie
stownego znaku towarowego, takie jak jego
przedstawienie w konkretnym kroju czcionki,
stylizacji, rozmiarze, kolorach lub potozeniu,
nie zmienia charakteru odrézniajgcego
stownego znaku towarowego w postaci, w
jakiej zostat on zarejestrowany, dopoéki stowo
pozostaje rozpoznawalne jako takie w
uzywanej postaci.

W przypadku, gdy oznaczenie stowne nie
jest juz mozliwe do zidentyfikowania,
woéwczas zmienia sie charakter odrdzniajgcy
zarejestrowanego oznhaczenia. Jest tak
réwniez w przypadku, gdy zarejestrowane
oznaczenie ma charakter mato odrézniajacy.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

GERIV

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

GeRIVAN

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajgcego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

Czysto graficzne znaki towarowe

W przypadku czysto graficznych znakéw
towarowych charakter odrozniajgcy wynika z
elementéw graficznych w  konkretnym
przedstawieniu. W  zwigzku z tym
modyfikacja przedstawienia moze zmienié
charakter odrdzniajgcy, chyba ze dotyczy
ona cech, ktére nie majg zasadniczego
wptywu na charakter odrézniajgcy
oznaczenia. W przypadku czysto graficznych
znakéw towarowych o mato odrozniajgcym
charakterze, nawet niewielkie modyfikacje

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 9)

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane
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znaku towarowego mogg prowadzi¢ do
zmiany jego charakteru odrézniajgcego.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 31)

odrézniajacego  zarejestrowanego

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

Ztozone znaki towarowe

Ogodlnie rzecz biorgc, im bardziej dany element przyczynia sie do uzyskania charakteru
odrézniajgcego, tym bardziej prawdopodobne jest, Zze modyfikacja takiego elementu zmieni

charakter odrézniajgcy oznaczenia.

W przypadkach, gdy charakter odrdzniajgcy zarejestrowanego oznaczenia wynika

zasadniczo z:

> jego elementéw stownych — uzywanie

tych  elementéw  zapisanych inng
czcionkg, w innym kolorze lub rozmiarze
nie Zmienia zwykle charakteru

odrdzniajgcego, chyba ze réznice sg tak

istotne, ze majg wplyw na ogdlne
postrzeganie zarejestrowanego
oznaczenia.

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERIVAN GERIVAN

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

odrézniajacego  zarejestrowanego

Oznaczenie zarejestrowane

GeRIN

Oznaczenie uzywane

» elementow graficznych — istnieje wieksze
prawdopodobienstwo, ze modyfikacje
przedstawienia tych elementéw zmienig
charakter odrézniajgcy zarejestrowanego
oznaczenia, chyba ze dotyczg one cech,
ktére nie majg zasadniczego wptywu na
charakter odrézniajgcy oznaczenia.

Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego

oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

&

“ Best quality!

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Best quality!

odrézniajgcego

zarejestrowanego

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

N

/
‘

Best quality!
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» pofgczenia elementow stownych i
graficznych — elementy te muszg byé
zachowane;

w przypadku gdy rozmieszczenie takich
elementow przyczynia sie do uzyskania
charakteru  odrdzniajgcego, zmiana
takiego rozmieszczenia moze zmieni¢
charakter odrdzniajgcy zarejestrowanego
oznaczenia.

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajacego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

BUBBLEKAT

POLACZE

NIE ZMIAN

W praktyce mozliwe jest tgczenie réznych
rodzajéw zmian w uzywanym oznaczeniu.

Ogodlnie rzecz biorgc, jezeli zmiany dotyczg
potgczenia dodawania, pomijania lub zmiany
cech charakterystycznych, zastosowanie
maja odpowiednie zasady wspdlnej
praktyki.

Nalezy oceni¢, czy ktérakolwiek ze zmian
sama w sobie doprowadzitaby do zmiany
charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego
oznaczenia, podczas gdy pozostate zmiany
nie majg decydujacego wptywu. Jesli nie,
nalezy oceni¢ skutki potaczenia wszystkich
zmian.

oznaczenia (Klasa 33)

Oznaczenie zarejestrowane

Brak zmiany charakteru odrézniajagcego zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

oA
GERIVAN

WINERY

Cabernet Sauvignon

w
GERIVAN

ESTATE BOTTLED

Zmiana charakteru
oznaczenia (Klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

odrézniajacego

zarejestrowanego

Oznaczenie uzywane

GERLVAN

e i

GERIYAN

3. WDROZENIE

Podobnie jak miato to miejsce w przypadku wczesniejszych wspdlnych praktyk, niniejsza
wspolna praktyka wejdzie w zycie w ciggu trzech miesiecy od daty publikacji niniejszego
wspolnego komunikatu. Dalsze szczegoéty dotyczgce wdrozenia niniejszej wspolnej praktyki

znajdujg sie w tabeli ponize;j.

Urzedy wdrazajgce mogg opublikowa¢ dodatkowe

internetowych.

LINK DO TABELI

informacje na swoich stronach
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1.1  Cel niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument dotyczgcy wspdlnej praktyki ma na celu okreslenie ogdlnych zasad
oceny, kiedy uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak
ten zostat zarejestrowany, zmienia jego charakter odrozniajgcy, oraz dostarczenie
wskazowek w tym zakresie. Stuzy on jako punkt odniesienia dla EUIPO, Urzedu Wiasnosci
Intelektualnej Panstw Beneluksu i Urzedow ds. Ochrony Wiasnosci Intelektualnej w
Panstwach Cztonkowskich (zwanych dalej tgcznie ,urzedami ds. ochrony wiasnosci
intelektualnej w panstwach czionkowskich”), stowarzyszen uzytkownikéw, stron i
przedstawicieli w zakresie wspolnej praktyki CP8.

Zostanie on szeroko udostepniony i bedzie tatwo dostepny, dostarczajgc 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 wiekszo$ci spraw. Mimo ze zmiany charakteru odrézniajgcego bedg zawsze
oceniane indywidualnie dla kazdego przypadku, zasady te petnig role wskazéwek, ktore
majg utatwi¢ réznym urzedom ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich osiggniecie podobnych, przewidywalnych wynikow przy ocenie uzywania
oznaczen w postaciach réznigcych sie od tych zarejestrowanych.

Ponadto przyktady zamieszczone w niniejszym dokumencie majg na celu zilustrowanie
zasad wspélnej praktyki. Przykiady te powinny byé¢ rozpatrywane w powigzaniu z ich
uzasadnieniem i w oparciu o zatozenia, na ktérych sie opierajg.

1.2 Informacje ogéline
Wspotpraca europejska

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjety pakiet reform w zakresie znakdéw
towarowych UE. Pakiet zawierat dwa instrumenty ustawodawcze, a mianowicie
rozporzadzenie (UE) nr 2017/1001 (RZTUE) i dyrektywe (UE) nr 2015/2436 (DZTUE), ktéra
ma na celu dalsze zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do
znakoéw towarowych. Oprécz nowych przepisow dotyczgcych kwestii merytorycznych i
proceduralnych, w ramach tekstow tych ustanowiono silniejszg legitymacje prawng dla
wspolpracy. Zgodnie z art. 151 RZTUE do gtéwnych zadan EUIPO nalezy promocja
konwergenciji praktyk i narzedzi w dziedzinie znakdéw towarowych i wzoréw we wspotpracy
Z urzedami ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich; w art. 152
RZTUE wskazuje sie jednoznacznie, ze wspotpraca ta powinna obejmowac opracowanie
wspodlnych standardow badania spraw oraz ustanowienie wspélnych praktyk.

Jednakze urzedy ds. ochrony wtasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich i
stowarzyszenia uzytkownikéw aktywnie wspoéipracowaty od czasu utworzenia Europejskiej
Sieci Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych (EUTMDN) w 2011 r. i uzyskaty juz
konkretne rezultaty w zakresie wigkszej przejrzystosci i skutecznosci. W ramach procesu
konwergencji wspolnie dgzyly one do rozwigzania najwazniejszych problemdéw w praktykach
zwigzanych ze znakami towarowymi i wzorami, przede wszystkim harmonizujgc standardy
badania w obszarze klasyfikacji znakoéw towarowych, a nastepnie w obszarach zgtaszania
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wzorow oraz bezwzglednych i wzglednych podstaw odmowy udzielenia ochrony. Dzigki tym
wspoélnym staraniom powstaty dwie zharmonizowane klasyfikacyjne bazy danych —
zharmonizowana baza danych towardw i ustug na potrzeby zgtaszania znakéw towarowych
oraz zharmonizowana baza danych oznaczen produktow na potrzeby zgtaszania wzorow —
oraz pie¢ wspolnych praktyk:

. wspolna praktyka w zakresie ogolnych okreslen nagtéwkow klasyfikacii nicejskiej;

. wspoélna praktyka w zakresie odrozniajgcego charakteru znakéw graficznych
zawierajgcych stowa o charakterze opisowym/ pozbawione charakteru odrdzniajgcego;

. wspdlna praktyka dotyczgca zakresu ochrony znakéw towarowych czarno-biatych;

. wspolna praktyka w zakresie wptywu pozbawionych charakteru odrézniajgcego/stabo
odrézniajgcych elementéw znakéw w badaniu prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad;

. wspdlna praktyka dotyczaca graficznych sposobéw przedstawiania wzordw.

Dzieki szczegotowym przepisom ujednolicajgcym w prawie unijnym  wspotprace
i konwergencje praktyk, w pakiecie reform w zakresie znakéw towarowych zebrano
osiggniecia tych inicjatyw harmonizacyjnych i okre$lono jasny mandat do osiggania dalszych
postepdw.

Na podstawie tych ram prawnych w czerwcu 2016 r. zarzad EUIPO zgodzit sie na
rozpoczecie realizacji europejskich projektow wspotpracy. Projekty, w ktorych
odzwierciedlono rdzne dziatania okreslone w RZTUE, opieraly sie na osiggnietych juz
sukcesach, a jednocze$nie byly ukierunkowane na usprawnienie procesow irozszerzenie
zasiegu wspoipracy.

Jesli chodzi o konwergencje praktyk, jeden projekt byt specjalnie poswiecony identyfikaciji
i analizie potencjalnych nowych inicjatyw harmonizacyjnych. Projekt ten objat analize praktyk
w zakresie znakdéw towarowych i wzoréw stosowanych przez urzedy ds. ochrony wtasnosci
intelektualnej w panstwach czionkowskich w celu rozpoznania obszaréw z rozbieznosciami
oraz — poprzez ocene prawdopodobnego wptywu, wykonalnosci mozliwego zakresu,
istniejacych ograniczen prawnych, poziomu zainteresowania wsréd uzytkownikéw oraz
uzytecznosci dla urzedéw ds. ochrony wiasnosci intelektualnej — okreslenia obszarow,
w ktorych wspolna praktyka bedzie najbardziej korzystna dla sieci zainteresowanych stron.
Analiza byla prowadzona cyklicznie, a kazdy jej cykl kohczyt sie zaleceniem dotyczacym
uruchomienia nowego projektu konwergencji.

Wspdlna praktyka opisana w niniejszym dokumencie odnosi sie do pierwszego projektu
konwergenciji uruchomionego przez zarzad; jest to 6smy projekt konwergenciji w ogdle. ,CP8:
Uzywanie znaku towarowego w postaci roznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat
zarejestrowany” byto jednym z dwoch projektéw zalecanych do uruchomienia w wyniku
otwarcia cyklu analiz konwergencji, ktéry skupiat sie na reformie prawa i wptywie nowych
przepiséw wprowadzonych przez DZTUE.

CP8: Uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten
zostat zarejestrowany

Analiza konwergencji dotyczgca tej kwestii ujawnita znaczne rozbieznosci miedzy praktykami
urzedow ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich w odniesieniu do
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oceny rzeczywistego uzywania znaku towarowego, gdy jest on uzywany w postaci roznigcej
sie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany.

Poprzednia dyrektywa 2008/95/WE majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych nie przewidywata obowigzku
zapewnienia przez urzedy ds. ochrony wtasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich
postepowania w sprawie sprzeciwu lub uniewaznienia, ani tez nie przewidywata w takich
postepowaniach w sposdéb wyrazny zarzutu nieuzywania znaku towarowego jako formy
obrony. Przed wejsciem w zycie DZTUE jedynie 15 urzedéw ds. ochrony wiasnosci
intelektualnej w panstwach cztonkowskich dokonywato oceny rzeczywistego uzywania
znaku, z czego wiekszo$¢ w ramach postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub
uniewaznienia prawa do znaku.

Ponadto urzedy ds. ochrony wtasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich, ktére
dokonywaty takiej oceny, wydawaty rozbiezne decyzje dotyczace stopnia, w jakim wiasciciel
znaku towarowego mégt dokona¢ zmian, nie zmieniajgc jego charakteru odrdzniajgcego.

Takie rozbiezne praktyki doprowadzity do niepewnosci wsréd uzytkownikéw, ktorzy dgzg do
ochrony swoich praw w réznych jurysdykcjach, i doprowadzity do wzrostu kosztéw, poniewaz
prébowali oni dostosowa¢ swoje strategie do réznych, a czesto sprzecznych ze sobg,
praktyk badania. Ponadto brak ujednoliconej praktyki w tym zakresie sprawit, ze unijny
system wiasnosci intelektualnej nie odpowiadat wspotczesnym realiom rynkowym, w ktérych
wiasciciele znakow towarowych stale dostosowujg swoje znaki towarowe do zmieniajacych
sie tendenciji rynkowych.

Przyjecie nowej DZTUE miato istotny wplyw na praktyki stosowane w tej dziedzinie. W art.
43 DZTUE wprowadzono obowigzek zapewnienia przez wszystkie panstwa czionkowskie
mozliwosci wniesienia w trybie administracyjnym sprzeciwu przed swoimi urzedami do dnia
14 stycznia 2019r., a w art. 44 DZTUE wprowadzono obowigzek zapewnienia mozliwosci
podniesienia zarzutu nieuzywania znaku towarowego jako srodka obrony w postepowaniu w
sprawie sprzeciwu. W art. 45 DZTUE natozono na wszystkie panstwa czionkowskie
obowigzek zapewnienia do dnia 14 stycznia 2023 r. procedury stwierdzenia wygasniecia lub
uniewaznienia znaku towarowego na podstawie braku rzeczywistego uzywania w trybie
administracyjnym przed swoimi urzedami, a w art. 46 DZTUE nalozono obowigzek
zapewnienia mozliwosci podniesienia zarzutu nieuzywania znaku towarowego jako $rodka
obrony w postepowaniu w sprawie uniewaznienia. Chociaz te nowe przepisy przyczynity sie
w znacznym stopniu do zwiekszenia pewnosci prawnej dzieki wprowadzeniu bardziej
jednolitych procedur, ich zblizajgce sie wejscie w zycie oznaczato, ze w czasie analizy
konwergencji niemal potowa urzedéw ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich miata do czynienia z koniecznoscig wigczenia nowych postepowan lub ocen
do swoich praktyk badawczych.

Ponadto stwierdzone uprzednio rozbieznosci w praktykach poszczegélnych urzedoéw ds.
ochrony wtasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, ktdre oceniajg rzeczywiste
uzywanie, mogg sie utrzymywac. Zarowno art. 16 ust. 5 lit. a) DZTUE, jak i art. 18 ust. 1 lit.
a) RZTUE stanowia, ze: ,uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie w elementach,
ktére nie zmieniajg odrézniajgcego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostat
zarejestrowany uwaza sie rowniez za uzywanie”. Brzmienie tych artykutéw, takie samo jak w
poprzedniej dyrektywie, pozostawia mozliwosc¢ interpretacji pojecia ,postaci roznigcej sie w
elementach, ktére nie zmieniajg odrézniajgcego charakteru znaku”. Jako ze moze to by¢ — i
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byto — interpretowane w rézny sposdb w zaleznosci od rodzaju znaku (stowny, graficzny,
ztozony) lub rodzaju zmian (dodanie, pominiecie; zmiana koloru, potozenia itp.), ocena
pozostawata podatna na znaczny stopien subiektywizmu decyzji.

W zwigzku z powyzszym w analizie konwergencji stwierdzono, ze transpozycja wyzej
wymienionych przepisbw do prawa krajowego, a nastepnie zwigkszenie stosowania
przepiséw dotyczgcych rzeczywistego uzywania, uczynity ten temat priorytetem dla
konwergencji. Stwierdzono w niej potrzebe zharmonizowania praktyk tych urzeddéw ds.
ochrony wiasnosci intelektualnej w panstwach czionkowskich, ktdére juz ocenialy dowody
uzywania, i stworzenia dostosowanej praktyki dla tych urzeddéw ds. ochrony wiasnosci
intelektualnej w panstwach cztonkowskich, ktére majg rozpoczaé ocene rzeczywistego
uzywania.

W zwigzku z tym w pazdzierniku 2017 r. rozpoczeto realizacje projektu CP8, ktérego celem
byto ustalenie zestawu wspdlnych kryteriow i zasad oceny, kiedy zmiany w uzywanym
oznaczeniu prowadzg do zmiany charakteru odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia
oraz kiedy taka sytuacja nie wystepuje.

1.3  Zakres praktyki

Ta wspodlna praktyka zawiera zbiér zasad i przyktadéow dotyczgcych uzywania znaku
towarowego w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany
poprzez uwzglednienie wptywu dodania, pominie¢ i modyfikacji cech charakterystycznych na
charakter odrézniajgcy zarejestrowanych stownych znakéw towarowych, znakéw czysto
graficznych i znakéw ziozonych (stanowigcych potgczenie elementéw stownych i
graficznych).

Nastepujgce kwestie nie wchodzg w zakres niniejszej wspélnej praktyki:

° rodzaje znakdw inne niz znaki stowne, czysto graficzne i ztozone znaki towarowe, w
szczegolnosci znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, znaki stanowigce wzér (desenie),
znaki w postaci koloréw i inne nietradycyjne znaki towarowe;

° opisy, zastrzezenia koloru i elementy znaku wytgczone z ochrony (dysklamacije).
Chociaz mogg one mie¢ wptyw na ocene, nie sg brane pod uwage do celéw niniejszej
wspolnej praktyki, poniewaz oznaczenia sg oceniane na podstawie przedstawien
zawartych we wskazanych przyktadach;

° wzmocnienie charakteru odrézniajgcego poprzez uzywanie (renoma, znak
powszechnie znany) i jego wptyw na ocene;

. definicja rzeczywistego uzywania i metodyka jego badania stosowana przez urzedy
ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w panhstwach cztonkowskich;

. okreslenie czynnikéw, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie rzeczywistego uzywania (fj.
miejsce, czas i zakres uzywania);

. Srodki dowodowe, ktore nalezy przedstawi¢ w celu udowodnienia rzeczywistego
uzywania oznaczenia (np. katalogi, faktury, cenniki lub badania). Uzasadnienia do
wszystkich przykladow opierajg sie na zatozeniu, ze przedstawienie oznaczenia
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uzytego w tych przyktadach jest jedynym srodkiem/sposobem uzycia przedstawionym
w przedtozonym materiale dowodowym ();

. aspekty proceduralne zwigzane ze sprzeciwem, wygasnieciem lub uniewaznieniem;

. opis ograniczeh prawnych uniemozliwiajgcych wdrozenie w poszczegolnych urzedach
ds. ochrony wiasnosci intelektualnej w pahstwach cztonkowskich;

. kwestie jezykowe (wszystkie przyktady sg dostepne w jezyku angielskim i zaktada sie,
ze beda one zrozumiate dla wtasciwego kregu odbiorcow).

2 Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) DZTUE uzywanie znaku towarowego w postaci roznigcej sie w
elementach, ktére nie zmieniajg odrdzniajgcego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten
znak zostat zarejestrowany, uwaza sie rowniez za rzeczywiste uzywanie, bez wzgledu na to,
czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest uzywany, jest rébwniez zarejestrowany na rzecz
danego wilasciciela.

Jak potwierdzit Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej (zwany dalej ,Trybunatem”),
przepis ten ma na celu unikniecie natozenia wymogu scistej zgodnosci miedzy postacig, w
ktorej znak jest uzywany w obrocie, a postacig, w ktérej znak towarowy zostat
zarejestrowany, umozliwiajgc w ten sposob wiascicielowi znaku towarowego, w ramach
handlowego uzywania tego oznaczenia, dokonanie zmian w oznaczeniu, ktore, bez zmiany
jego charakteru odrézniajgcego, umozliwig jego lepsze dostosowanie do marketingu i
promocji danych towardéw lub ustug (wyrok z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-252/12,
Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). W zwigzku z tym nie jest konieczne, aby oznaczenie
uzywane byto scisle zgodnie z oznaczeniem zarejestrowanym i dopuszczalna jest pewna
elastycznosé, o ile zmiany oznaczenia zarejestrowanego nie zmieniajg jego charakteru
odrozniajgcego. Nalezy to oceniac indywidualnie dla kazdego przypadku.

Trybunat stwierdzit rowniez, ze obowigzek uzywania zarejestrowanego znaku towarowego
moze zostaé spetniony poprzez przedstawienie dowodu uzywania oznaczenia stanowigcego
posta¢, w jakiej jest on uzywany w obrocie, w przypadku gdy oznaczenie uzywane w obrocie
rézni sie od postaci, w jakiej zostat zarejestrowany, jedynie nieznacznie, w zwigzku z czym
oba oznaczenia mozna uznac¢ za zasadniczo rownowazne (wyrok z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; wyrok z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie
T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; wyrok z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).

Trybunat wskazat ponadto, ze stwierdzenie, iz charakter odrozniajgcy zarejestrowanego
znaku towarowego zostat zmieniony, wymaga oceny charakteru odrézniajgcego i
dominujgcego dodanych elementéw, dokonanej na podstawie samoistnych cech kazdego z
tych elementéw, jak rowniez na podstawie wzglednej pozycji poszczegdlnych elementow w
konfiguracji jaka wystepuje w tym znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w
sprawie T-215/13, LAMBDA (A), UE:T:2015:518, § 28; wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w

(*) Ocena, czy uzywane oznaczenie stanowi dopuszczalng zmiane jego zarejestrowanej postaci, musi opierac sie
na dowodach przedstawionych przez strony w danej sprawie.



[ EUEN,

sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; wyrok z dnia 10 czerwca 2010 r. w
sprawie T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31).

Trybunat orzekl, ze nalezy uwzgledni¢ samoistne cechy, a w szczegolnosci wiekszy lub
mniejszy stopien charakteru odrdzniajgcego wczesniejszego (zarejestrowanego) znaku
towarowego, ktéry jest uzywany wytgcznie jako czes¢ ztozonego znaku towarowego lub
tgcznie z innym znakiem towarowym. Im stabszy charakter odrézniajgcy, tym tatwiej bedzie
go zmieni¢ poprzez dodanie elementu, kitéry sam w sobie ma charakter odrézniajgcy, i tym
bardziej znak towarowy straci zdolnos¢ do postrzegania go jako oznaczenia pochodzenia
towar6éw i ustug w ramach uzywanego oznaczenia. Przeciwne stwierdzenie jest rowniez
prawdziwe (wyrok z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES
VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29).

Ponadto Trybunat potwierdzit, Ze warunek rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego moze by¢ spetiony w przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy jest
uzywany w potgczeniu z innym znakiem towarowym lub jako jego czes¢, o ile rdznice
wynikajgce z postaci, w jakiej jest uzywany, nie zmieniajg charakteru odrézniajgcego
zarejestrowanego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie
C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie
C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

Wreszcie Trybunat odniést sie do sytuacji, w ktorych kilka oznaczen jest uzywanych
jednoczesnie w sposob autonomiczny i w zwigzku z tym zarejestrowane oznaczenie jest
postrzegane jako niezalezne w ramach tego potgczenia. W tym przypadku nie chodzi o to, ze
zarejestrowane oznaczenie jest uzywane w postaci innej niz ta, w ktérej zostato
zarejestrowane, ale o to, ze kilka oznaczen jest uzywanych jednoczesnie (zob. podobnie
wyrok z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, §
33, 34; wyrok z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

3 Jednoczesne uzywanie kilku oznaczen

W Swietle wyzej wymienionego orzecznictwa w sprawie oznaczen, ktére sg uzywane
réwnoczesnie, i przed przystgpieniem do badania zasad wspolnej praktyki, nalezy wzigé pod
uwage nastepujgce elementy.

Oznaczenia sg czesto uzywane razem z innymi oznaczeniami w obrocie handlowym (np. w
celu oznaczenia podmarki lub marki wtasnej lub wraz z firmg). Uzywanie to nie wchodzi w
zakres ,zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia”. Jezeli rézne
oznaczenia sg uzywane razem, ale pozostajg niezalezne od siebie i spefniajg funkcje
odrozniajgcg jako odrebne oznaczenia, nie powstaje nawet kwestia, czy odrdzniajgcy
charakter zarejestrowanego oznaczenia zostat zmieniony.

To, czy oznaczenia bedg postrzegane niezaleznie lub jako stanowigce cze$¢ jednego i tego
samego oznaczenia, powinno by¢ okreSlane na podstawie catoSciowej oceny, biorgc pod
uwage rézne czynniki, takie jak:

. cechy tych oznaczen (elementy dominujgce i wyrdzniajgce; ich odpowiednie potozenie;
uzywanie w innym rozmiarze, rodzaju lub kolorze czcionki; obecnos¢ lub brak
powigzanh sktadniowych lub gramatycznych itp.);


http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL

. "EUIPN

+ « EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

o sposéb przedstawienia oznaczen w dowodach uzywania i kontekst uzywania (dany

sektor handlu, charakter oznaczen, {j.

identyfikatoréw linii dla produktow, podmarek itd.);

nazw przedsigbiorstw, marek wtasnych,

o konkretne dowody pozwalajgce na stwierdzenie, ze oznaczenia sg postrzegane przez
konsumentéw w sposob niezalezny.

Przyktady:

Jednoczesne uzywanie kilku oznaczen

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

Towary i
ustugi

Uzasadnienie

GERIVAN

)
d’w wime verndlas
HARVESTED IN WINERY’S
OWN VINEYARD

GERIVAN
Bubblekat Winery
S vimd vortlis

HARVESTED IN WINERY’S
OWN VINEYARD

Klasa 33:
Wino

Oznaczenie zarejestrowane
jest uzywane wraz z innym
oznaczeniem odrézniajgcym,
wskazujgcym nazwe
wytwérni win — Bubblekat
Winery. W sektorze wina,
powszechnie  uzywa sie
nazwy produktu i nazwy
producenta win na etykiecie.
Oznaczenie zarejestrowane
bedzie postrzegane
niezaleznie w Uzywanym
oznaczeniu.

GERIVAN

GERIVAN by
BUBBLEKAT Ltd.

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Oznaczenie zarejestrowane,
GERIVAN, jest uzywane
razem z firmg -
BUBBLEKAT Ltd.
Oznaczenie zarejestrowane
bedzie postrzegane
niezaleznie w uzywanym
oznaczeniu.

MAPALVAM

‘

AGéﬁlVAN

MAPALVAM

PARACETAMOL

Klasa 5:
Produkty
farmaceutycz
ne

Oznaczenie zarejestrowane,
MAPALVAM, jest uzywane
razem z innym oznaczeniem
odrozniajgcym, tj. marka
wiasna. w sektorze
farmaceutycznym czesto
zdarza sie, ze nazwa
produktu pojawia si¢ razem z
markg wiasng. Oznaczenie
zarejestrowane bedzie
postrzegane niezaleznie w
uzywanym oznaczeniu.
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4 Zasady wspolnej praktyki

W niniejszym rozdziale przedstawiono rodzaje zmian, ktére mogg wystgpi¢ w oznaczeniu,
gdy jest uzywane w postaci réznigcej sie od formy zarejestrowanej, a mianowicie przypadki
dodawania, pomijania, modyfikowania elementéw oznaczenia lub potgczenia takich zmian .

W celu dokonania oceny tych zmian oraz tego, czy stanowig one zmiane charakteru
odrdzniajgcego oznaczenia w zarejestrowanej postaci, nalezy zastosowaé pewne zasady.
Zasady te przedstawiono ponizej wraz z kluczowymi pojeciami i etapami oceny.

4.1 Kluczowe pojecia

W celu zapewnienia zharmonizowanego i spojnego stosowania zasad wspolnej praktyki
niezbedne jest wspdlne rozumienie niektérych kluczowych pojeé, ktére sg istotne dla oceny,
czy zmiany dokonane w zarejestrowanym oznaczeniu zmieniajg jego charakter odrézniajgcy.

4.1.1 Charakter odrozniajgcy

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odrdzniajgcy znaku towarowego oznacza,
ze oznaczenie stuzy do identyfikacji towaréw lub ustug, dla ktérych znak towarowy jest
zarejestrowany, jako pochodzgcych z okreslonego przedsiebiorstwa, a tym samym do
odrdznienia tych towarow lub ustug od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw (?).

Charakter odrézniajgcy nalezy oceniaé w odniesieniu do wiasciwych towardéw lub ustug oraz
postrzegania oznaczenia przez konsumenta.

Nalezy dokona¢ rozréznienia pomiedzy (i) analiza charakteru odrézniajgcego
zarejestrowanego oznaczenia jako catosci a (i) analizga charakteru odrdzniajgcego
poszczegdblnych elementéw oznaczenia.

4.1.2 Dominacja wizualna

Dla celéw niniejszego dokumentu, dominacja wizualna odnosi sie do wizualnego
oddziatywania elementéw oznaczenia, tj. stwierdzenia, czy jeden z elementéw jest wizualnie
wyrézniajgcy sie w poréwnaniu z innymi w oznaczeniu. Okres$lone jest to przede wszystkim
poprzez jego potozenie, rozmiar lub uzycie kolorow (w zakresie, w jakim wptywajg one na
jego oddziatywanie wizualne). W tym kontekscie ocena dominacji wizualnej nie ma
zastosowania do stownych znakéw towarowych.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo, Zze pewne elementy zostang pominiete przez
konsumenta ze wzgledu na ich wielko$¢ lub potozenie, nie odgrywajg one Zzadnej roli w
ocenie.

(%) Zobacz podobnie: wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., sprawy potgczone C-468/01 P do C-472/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:259, § 32.
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4.1.3 Interakcje

Interakcje miedzy elementami oznaczenia mogg odgrywaé role przy ocenie, czy
zarejestrowane oznaczenie zachowuje swéj charakter odrdzniajgcy w postaci w jakiej jest
uzywane ().

Elementy wchodzgce w sktad danego oznaczenia oddziatujg na siebie, gdy sg potozone,
potgczone lub powigzane ze sobg tak, aby sprawia¢ wrazenie pojedynczej catosci. Takie
wrazenie moze réwniez wynika¢ z interakcji koncepcyjnej, gdy powstaje cato$¢ koncepcyjna
(nowa koncepcja).

4.2 Etapy oceny

Przy ocenie, czy uzywane oznaczenie stanowi dopuszczalng zmiane jego postaci
zarejestrowanej, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

Etap 1: Oceni¢ oznaczenie zarejestrowane, biorgc pod uwage jego odrozniajgce i wizualnie
dominujgce elementy.

Etap 2: Ocenic¢ réznice w oznaczeniu uzywanym i efekt dokonanych zmian.

4.2.1 Etap 1: Ocena zarejestrowanego oznaczenia

Pierwszym krokiem jest ustalenie, kiore elementy przyczyniajg sie do uzyskania charakteru
odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia.

W przypadku oznaczenia sktadajgcego sie z pojedynczego elementu, samo oznaczenie
posiada charakter odrozniajgcy. W przypadku oznaczenia skfadajgcego sie z kilku
elementéw ocena ta wymaga analizy charakteru odrézniajgcego i dominujgcego elementéw
oznaczenia w oparciu o samoistne cechy kazdego z nich i wzgledng pozycje poszczegdlnych
elementéw w konfiguracii, jaka wystepuje w tym oznaczeniu, a takze ich interakcji (4).

4.2.2 Etap 2: Ocena réznic w uzywanym oznaczeniu i skutkbw zmian

Po zidentyfikowaniu tych elementéw, ktdre przyczyniajg sie do charakteru odrézniajgcego
zarejestrowanego oznaczenia i jego charakteru odrdzniajgcego, nalezy ustali¢, czy sg one
obecne lub zmodyfikowane w uzywanym oznaczeniu, poprzez bezposrednie (ij. “jeden przy
drugim”) poréwnanie obu oznaczen.

W tym momencie nalezy dokona¢ oceny dodanych, pominietych lub zmodyfikowanych
elementow, w oparciu o cechy samoistne i wzgledng pozycje poszczegdlnych elementow w

(%) Zobacz podobnie, wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-215/13, LAMBDA (A), EU:T:2015:518, § 29.
(*) Zobacz podobnie, wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.
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konfiguracji, jaka wystepuje w tym oznaczeniu (°) i ich interakcji. Nalezy réwniez wzigé pod
uwage ogoélne wrazenie wywierane przez te oznaczenia.

W odniesieniu do skutku wywotanego przez dokonane zmiany nalezy uwzgledni¢ wigkszy
lub mniejszy stopien charakteru odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia. Ogélnie
rzecz biorgc, zmiany mogg mie¢ mniejszy wplyw na oznaczenia o przecietnym stopniu
charakteru odrézniajgcego. Natomiast oznaczenia o mato odrdzniajgcym charakterze
(zazwyczaj oznaczenia, ktore sktadajg sie gtdownie lub wytgcznie z elementow o mato
odrézniajgcym charakterze) sg na ogot bardziej podatne na zmiane swojego charakteru
odrdzniajgcego (°).

4.3 Dodanie

Do celoéw niniejszego dokumentu, w przypadku gdy element jest dodawany do uzywanego
oznaczenia, i nie zachodzi jednoczesne uzywanie kilku oznaczeh, mamy do czynienia z
dodaniem. Nalezy oceni¢ wptyw dodania elementu w odniesieniu do charakteru
odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia.

4.3.1 Dodanie odrézniajgcych elementéw

Co do zasady, dodanie elementu odrozniajgcego, ktéry wchodzi w interakcje z
zarejestrowanym oznaczeniem w taki sposob, ze nie mozna go juz postrzega¢ w sposéb
niezalezny, zmienia jego charakter odrézniajgcy. Ma to miejsce zaréwno w przypadku, gdy

zarejestrowane oznaczenie ma przecietnie jak i mato odrézniajgcy charakter.

Przyktady:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Oznaczenie zarejestrowane
jest uzywane z
odrozniajgcym  elementem
graficznym (niebieska ryba)
Klasa 25: |W taki sposdb, ze uzywane

Odziez, oznaczenie tworzy nowag
obuwie i catos¢ i nowg koncepcje
nakrycia (duza ryba zjadajgca matg).
glowy Zmiana ta wplywa na

charakter odrozniajgcy

zarejestrowanego
oznaczenia.

(®) Zobacz podobnie, wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-215/13, LAMBDA (A), EU:T:2015:518, § 28;
wyrok z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36.

() Zobacz podobnie, wyrok z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS
(fig.), EU:T:2016:469, § 29.
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Zarejestrowane oznaczenie
uzywane jest w potgczeniu z
innymi odrézniajgcymi
Klasa 25: elementami stownymi.
Odziez, Elementy te oddziatujg na
ICE BREAKING THE ICE obuwiei |siebie w taki sposob, ze
nakrycia powstaje nowa koncepcja. W
glowy zwigzku z tym zmienia sie
charakter odrézniajacy

zarejestrowanego

oznaczenia.

Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Zaktadajgc, ze nie jest to
przypadek uzywania Kkilku
oznaczen jednoczesnie (zob.
rozdziat 3), dodany element
graficzny nie wchodzi w

‘ | Klasa 25: interakcje z oznaczeniem
g Odziez, zarejestrowanym i jest
G ERlVAN i o \ obuwie i postrzegany niezaleznie w
* nakrycia ramach oznaczenia w

G E R |V AN glowy postaci, w  jakiej jest

uzywane. W zwigzku z tym

charakter odrozniajgcy

zarejestrowanego
oznaczenia nie ulega
zmianie.

4.3.2 Dodanie elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego lub elementéw o mato
odrézniajgcym charakterze

Ogolnie rzecz biorgc, jezeli zarejestrowane oznaczenie ma przecietny charakter
odrdzniajgcy, dodanie elementéw pozbawionych charakteru odrdzniajgcego lub elementéw o
mato odrdézniajgcym charakterze nie zmienia jego charakteru odrézniajgcego (), niezaleznie
od tego, czy te elementy sg wizualnie dominujgce, czy tez nie.

(") Zobacz podobnie, wyrok z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS
(fig.), EU:T:2016:469, § 31.
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Przyktady:

Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi
GERIVAN jest uzywany z
elementem stownym
S U P E R G E R IVA N pozp_avyignym charakteru
Klasa 25: odrozrya@ct_ago -SUPER,
Odziez " |ktory jedynie okresla ceche
GERIVAN obuwie,i elementu GERIVAN. Dod_any
nakrycia element poz_bgwmny
glowy charakteru  odrézniajgcego
nie  zmienia  charakteru
SUPERGER|VAN odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.
GERIVAN jest uzywany ze
stowem o) charakterze
opisowym -VISION.
Klasa 5: | Dodany element pozbawiony
GERIVAN GERIVAN VISION Krople do |charakteru  odrézniajgcego
oczu nie  zmienia  charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.
GERIVAN jest uzywany z
ttem o geometrycznym
Klasa 25: ksztalcie, pozbawionym
Odziez " | charakteru odrézniajacggo.
GERIVAN obuwie’i Dodany element pozbawiony
nakrycia charakteru  odrézniajgcego
glowy nie  zmienia  charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.
GERIVAN jest uzywany ze
wskazaniem domeny
. | pozbawionym charakteru
K(I)a;s;ezzS. odrozniajgcego. Dodane
< | element ozbawione
GERIVAN WWW.GERIVAN.COM | obuwiei |Gl oqreoniaacego
nakrycia nie zmieniajg charakteru
glowy | odrézniajacego
zarejestrowanego
oznaczenia (®).
BUBBLEKAT jest uzywany z
terminem geograficznym
. | pozbawionym charakteru
Kéa;sza}eZzS. odrozniajgcego - PARIS.
BU BBLEKAT BU BBLEKAT obuwie,i Dr(])darll)t/ elemen(: pgzpqwiony
f charakteru  odrézniajgcego
PARIS ngi(or\)l/vc;a nie zmienia  charakteru

odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

(®) O ile dowody wykorzystania wskazujg na uzycie nazwy domeny jako wskaznika pochodzenia handlowego

towarow i ustug.

12
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GERIVAN

GERIVAN

Klasa 25:
Obuwie

GERIVAN jest uzywany z
pozbawionym charakteru
odrézniajacego  elementem
graficznym przedstawiajgcym
obuwie, ktory pomimo
wizualnej  dominacji  nie
zmienia charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

GERIVAN

[[/\:ESTATE BO’ITLE:j
HARVESTED IN WINERY’S
OWN VINEYARD

Klasa 33:
Wino

GERIVAN jest uzywany na
etykiecie wina o mato
odrézniajagcym  charakterze,
co jest raczej normg. Takie
dodanie nie ma wptywu na
charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

GERIVAN

BIO

GERIVAN

Klasa 3:
Preparaty dg
prania

GERIVAN jest uzywany z
elementem stownym
pozbawionym charakteru
odrézniajgcego - BIO, ktéry
pomimo wizualnej dominacji
nie zmienia charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

wr

Froytoy Clting (e
>

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Dodanie elementéw o mato
odrézniajgcym charakterze -
EVERYDAY CLOTHING
CONCEPT, cho¢ wizualnie
dominujgce, nie zmienia
charakteru  odrdézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

W przypadku gdy zarejestrowane oznaczenie ma maio odrézniajgcy charakter, zmiana jego
charakteru odrozniajgcego jest bardziej prawdopodobna, nawet je$li dodanie dotyczy
elementu o mato odrézniajgcym charakterze.

13
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Przyktad:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Zarejestrowane oznaczenie
ma mato odrézniajgcy
charakter. Dodany element
BAA-naa-NAA, ktéry réwniez
ma mato odrézniajgcy
charakter, jest umieszczony

FLAVOUR AND AROMA | BAANOONAA PLATOUR AND AROMA | KGsa s | pocedt | wehodzr
oznaczeniem poprzez

stworzenie nowej koncepcji.
Zmiany te wplywajg na

charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.

4.4 Pominiecia

Za punkt wyjscia przyjmuje sie, ze zarejestrowane oznaczenie jest uznawane za pojedynczg
catosé. W przypadku, gdy element obecny w zarejestrowanym oznaczeniu nie wystepuje w
uzywanym oznaczeniu, stanowi to pominiecie. Nalezy oceni¢ wplyw pominiecia w
odniesieniu do charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia.

4.4.1 Pominiecie odrézniajgcych elementow
Wszystkie elementy odrdzniajgce zarejestrowanego oznaczenia przyczyniajg sie do jego

charakteru odrézniajgcego. W zwigzku z tym pominiecie jednego z tych elementéw w
uzywanym oznaczeniu moze zmienic¢ charakter odrézniajgcy zarejestrowanego oznaczenia.

Przyktady:
Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie

ustugi

Zarejestrowane oznaczenie

sklada sie z  dwdch

odrézniajgcych  elementow

sfownych - GERIVAN i

) BUBBLEEKAT. Oba te
Klasa 25:

elementy w réwnym stopniu

Odziez o .
e przyczyniajg sie do
GERIVAN BUBBLEKAT BU BBLEKAT ggll::vlgal charakteru odrézniajgcego
g’fo?//vy zarejestrowanego

oznaczenia. W zwigzku z
tym pominigcie jednego z
tych elementéw powoduje
zmiane charakteru
odrézniajgcego.

14
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Zarejestrowane oznaczenie
sklada sie z dwdch
elementéw odroézniajgcych -
Bubblekat i  wizerunku

Klasa 25: stylizowanej ryby. Oba te

Odziez, elementy w réwnym stopniu

B u b b I ekat obuwie i przyczyniaja sie do

nakrycia charakteru odrézniajgcego
gtowy zarejestrowanego

oznaczenia. Pominiecie

jednego z tych elementéw

powoduje zmiane

charakteru odrézniajacego.

Zarejestrowane oznaczenie

sklada sie z dwdch

elementéw odrdzniajacych:

wizerunku stylizowanej ryby

. i elementu stownego -

Kgggez;' Bubblekat. Oba te eIemenFy

obuwie,i w ré_w_nym ) stopniu

nakrycia przyczyniag = SIe do

l oW char_akteru odrézniajgcego
Bubblekat glowy zarejestrowanego

oznaczenia. Pominiecie

jednego z tych elementéw

powoduje zmiane

charakteru odrézniajgcego.

Zarejestrowane oznaczenie

sktada sie z  dwoch

elementéw odrdzniajgcych

— wizerunku stylizowanego

A Klasa 25: drzewa i ryby. Oba te

Q) Odziez, elementy w réwnym stopniu

5 ﬁ obuwie i przyczyniaja sie do

V nakrycia charakteru odrézniajgcego
v glowy zarejestrowanego

oznaczenia. Pominiecie

jednego z tych elementéw

powoduje zmiane

charakteru odrézniajgcego.

W przypadku gdy konsument nie wezmie pod uwage elementéw zarejestrowanego
oznaczenia ze wzgledu na ich niewielkie rozmiary lub potozenie, ich pominiecie w uzywanym
oznaczeniu nie zmieni odrdzniajgcego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.

Przyktady:

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi
Klasa 25: Charakter odrézniajgcy
GERIVAN | GERIVAN | S |aesinme
obuwie i oznaczenia nie ulega
Lottt nakrycia zmianie, poniewaz pominigty
glowy element ze wzgledu na swo;j

niewielki rozmiar i potozenie
w znaku nie bedzie brany
pod uwage przez
konsumenta.
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ST
CRTVAN

I\‘;\]\ \ia-
BUBBLEKAT
ESTATE-BOTTLED
Iu Vino Veritas/

HARVESTED-IN WINERY'S OWN VINEYARD

ESTATE-BOTTLED
In Viso Veritag/

HARVESTED IN WINERY’S OWN VINEYARD

Klasa 33:
Wino

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia nie ulega
zmianie, poniewaz pominiety
element ze wzgledu na swoj
niewielki rozmiar i potozenie
w znaku bedzie pomijany w
odbiorze konsumenta.

4.4.2 Pominiecie elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego lub elementéw o
mato odrdzniajgcym charakterze

Jezeli zarejestrowane oznaczenie ma przecietny charakter odrdzniajgcy, pominiecie w
uzywanym oznaczeniu elementu pozbawionego charakteru odrézniajgcego nie moze
zmieni¢ charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia. Zasadniczo moze to mieé
miejsce réwniez w przypadku, gdy pominiety element jest elementem o mato odrézniajgcym

charakterze.
Przyktady:

Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

Towary i
ustugi

Uzasadnienie

BIO

GERIVAN

GERIVAN

Klasa 3:
Preparaty do
prania

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika z
odrézniajgcego elementu
stownego - GERIVAN.
Pominigcie elementu
stownego pozbawionego
charakteru odrézniajgcego -
BIO, pomimo iz element ten
jest wizualnie dominujacy nie
zmienia charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

SUPER GERIVAN

GERIVAN

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika z
odrézniajgcego elementu
stownego - GERIVAN.
Element SUPER jest
pozbawiony charakteru
odrézniajgcego, dlatego jego
pominigcie  nie  zmienia
charakteru  odrdézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

GERIVAN

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego

oznaczenia wynika z
odrézniajgcego elementu
stownego - GERIVAN.
Pominigcie tta o
geometrycznym ksztatcie
pozbawionego charakteru
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odrézniajgcego nie zmienia
charakteru  odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

Charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego

oznaczenia wynika gtéwnie z
Klasa 9: odrézniajgcego wyrazu
The Fence Fence Telefony | ,Fence”. Pominigcie
komérkowe | przedimka (,the”) nie zmienia
charakteru  odrézniajgcego
zarejestrowanego

oznaczenia.

Charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika z
odrézniajgcego elementu
stownego - GERIVAN.
Pominigcie elementu

. graficznego  pozbawionego
G E R IVA N Klﬁsa. 30 charakteru odrézniajgcego,

awa .- ;
przedstawiajgcego ziarno
kawy, pomimo iz element ten
jest wizualnie dominujacy,
nie zmienia  charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

GERIVAN

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze pominiecie elementu o mato odrézniajgcym charakterze
moze skutkowaé innym rezultatem, w szczegdlnosci jezeli pominiety element jest wizualnie
dominujgcy lub wchodzi w interakcje z innymi elementami.

Przyktady:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego

oznaczenia wynika z
odrozniajgcego  elementu,
BUBBLEEKAT, i innych
elementéw wystepujacych w

oznaczeniu. Te inne

— elementy, mimo ze majg
Klasa 9: Karta chara_\kte'r mato ogrc’)gnia_jqcy,

Bu"blekat kredytowa oddziatujg na siebie i sg

wizualnie dominujgce ze

wzgledu na wielko$¢ i
BUbb'ekat widoczne potozenie.
Pominigcie tych elementow
dominujacych zmienia
charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.
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GERIVAN

ROMA

GERIVAN

Klasa 30:
Kawa

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika z

kombinacji stowa
odrézniajagcego  GERIVAN i
elementu AROMA,
przedstawionego w
stylizowanym kroju pisma,
dzieki czemu element
stowny ma charakter

odrézniajgcy. Ponadto drugi
z opisanych elementow,
mimo ze ma charakter mato
odrézniajacy, wystepuje w
rozmiarze, ktory wizualnie

dominuje w
zarejestrowanym
oznaczeniu. Pominiecie
takiego elementu
dominujgcego zmienia
charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

Jezeli zarejestrowane oznaczenie sktada sie wytgcznie z elementéw o mato odrézniajgcym
charakterze lub elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego, ktorych potgczenie
sprawia, ze oznaczenie jako cato$¢ moze zosta¢ zarejestrowane, pominiecie jednego lub
kilku z tych elementow zwykle zmieni charakter odrdzniajgcy zarejestrowanego oznaczenia.

Przyktady:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odrézniajacy

zarejestrowanego
ozhaczenia wynika z
potagczenia elementu
pozbawionego charakteru
odrézniajgcego i elementu o
mato odrdézniajgcym
charakterze, a mianowicie
Klasa 31: Bio i stylizacji litery O
Karma dla |przypominajgcej kota.
kotow Potaczenie obu elementow

sprawia, ze oznaczenie jako
catos¢ moze zostac
zarejestrowane. W zwigzku z
tym pominiecie jednego z
elementéw zmienia charakter
odrozniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.
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Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia  pochodzi z
potaczenia prostych
geometrycznych ksztattow i
Flavour sié\_/v opisowyc'h. Poiac_zenie
Klasa 30: takich elementéw sprawia, ze

and Kawa " | oznaczenie jako cato$¢ moze
Aroma zosta¢  zarejestrowane
Dlatego tez pominiecie
niektérych z tych elementéw
zmieni charakter
odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.

Flavour

4.5  Modyfikacja cech charakterystycznych (np. kroju czcionki, rozmiaru,
kolorystyki, potozenia)

4.5.1 Stowne znaki towarowe

Co do zasady, konkretne przedstawienie stownego znaku towarowego, takie jak jego
przedstawienie w konkretnym kroju czcionki, stylizacji, rozmiarze, kolorach lub potozeniu, nie
zmienia charakteru odrdzniajgcego stownego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostat on
zarejestrowany, dopoki stowo pozostaje rozpoznawalne jako takie w uzywanej postaci.

Przyktady:

Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi
Zarejestrowane oznaczenie
G ERIVAN G E R IVAN jest uzywane w kolorze i jako
Klasa 25: takie pozostaje
Odziez, rozpoznawalne w uzywanej
obuwie i postaci. W zwigzku z tym
G ERIVAN G R I V nakrycia takie L_Jz_ywanie nie zmienia
glowy odrozniajgcego  charakteru
zarejestrowanego
oznaczenia.

Zarejestrowane oznaczenie
jest uzywane przy uzyciu
okreslonego kroju czcionki,
Klasa 25: ktéry nie wyréznia sie, i

Odziez, stowo pozostaje
GERIVAN obuwiei |rozpoznawalne w uzywanej
nakrycia postaci. Uzycie takiego kroju

glowy czcionki nie zmienia zatem
charakteru  odrdézniajgcego
zarejestrowanego

oznaczenia.
Odroézniajgce elementy
Klasa 25: stowne sg rozpoznawalne
Odziez, jako takie w uzywanym
GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN obuwie i oznaczeniu pomimo zmiany
BUBBLEKAT nakrycia ich potozenia. Taka zmiana
glowy nie ma wplywu na charakter

odrozniajacy
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zarejestrowanego
oznaczenia.

Odroézniajgce elementy
sfowne, mimo ze uzyte w
odwrotnej  kolejnosci, nie

Klasa 25: : L
Odziez tworzg nowej koncepcji i
S ozostajg rozpoznawalne w
GERIVAN BUBBLEKAT | BUBBLEKAT GERIVAN | obuwiei | Do e miana
nakrycia zytel p :
fow nie ma wptywu na charakter
growy odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.
Zmiana wielkosci liter G i N
nie prowadzi do powstania
nowej koncepciji, a
Klasa 25: zarejestrowane  oznaczenie
Odziez, pozostaje rozpoznawalne
GERIVAN obuwiei |jako takie w  uzywanej
ERIVA nakrycia postaci. W zwigzku z tym
glowy takie uzywanie nie zmienia
odrézniajgcego  charakteru
zarejestrowanego
oznaczenia.
Zarejestrowane o0znaczenie,
BIO GERIVAN, sktada sie z
dwodch elementow stownych:
Bio i Gerivan. Pomimo
zmiany pozycji, rozmiaru i
Klasa 3: koloru elementu BIO,
BIO GERIVAN Preparat .do zarejestrowane oznaczenie
grani;’ pozostaje rozpoznawalne
jako takie w uzywanej
GERIVAN postaci. W zwigzku z tym
takie uzywanie nie zmienia
odrézniajgcego  charakteru
zarejestrowanego
oznaczenia.
Zarejestrowane oznaczenie
. jako takie pozostaje
Kéaas;ezz& rozpoznawalne w uzywanej
GERIVAN GE‘{QN A N obuwie’i postaci. Zmiana kroju
nakrvecia czcionki (uzycie w lekko
lO\)I/V wystylizowanej  formie) i
glowy koloru nie zmienia jego
charakteru odrézniajgcego.
Odrézniajgce elementy
sfowne s3g rozpoznawalne
Klasa 25: jako takie w stosowanej
G ERIV N L postaci. Zmiana  koloru,
‘\ Odziez . . .
o rozmiaru i potozenia
GERIVAN BUBBLEKAT l('ngll(J:,)\;lceial poszczegblnych elementéw
nie zmienia  charakteru
BUBBLEKAT glowy odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.
Zarejestrowane oznaczenie
Klasa 25: jako takie pozostaje
@) Odziez, rozpoznawalne w uzywanej
GERI obuwiei |postaci.  Stylizacja  nie
nakrycia wyréznia sie i nie zmienia
glowy jego charakteru

odrézniajgcego.
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W przypadku gdy stowny znak towarowy nie jest juz rozpoznawalny jako taki, na przyktad z
powodu uzycia stowa w wyjgtkowej stylizacji lub z powodu modyfikacji cech
charakterystycznych, ktére zmieniajg znaczenie elementu stownego (np. gdy odwrotna
kolejnos¢ elementéw stownych prowadzi do innego znaczenia lub gdy czes¢ elementu
stownego wyrézniona graficznie ma wilasne znaczenie), charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego oznaczenia zostanie zmieniony.

Jest tak rowniez w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma charakter mato
odrdzniajgcy.

Przyktady:

akteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Zarejestrowane oznaczenie
nie jest juz rozpoznawalne
Klasa 25: |jako takie w uzywanej

Odziez, postaci, poniewaz jest
GERIVAN obuwie i nieczytelne. W zwigzku z tym
nakrycia zmienia sie charakter
glowy odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.

Pomimo ze oba elementy
stowne zarejestrowanego
oznaczenia sg obecne w
Klasa 25: uzywanym ozérl\aczeniu ich
Odziez, '

S uzycie w odwrotnej

I—OVE YOU N G YOU NG LOVE 225:/\'5; kolejnosci zmienia znaczenie
IO\>IIV zarejestrowanego

glowy oznaczenia. W zwigzku z tym

zmienia sie charakter
odrozniajacy.

Zmiana litery ,K” na ,M”" nie
pozwala na rozpoznanie
Klasa 25: zarejestrowanego

Odziez, oznaczenia w postaci, w
BUBBLEKAS BUBBLEMAS obuwiei |jakiej jest ono uzywane. W
nakrycia zwigzku z tym zmienia sie
glowy charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

4.5.2 Czysto graficzne znaki towarowe

W przypadku czysto graficznych znakéw towarowych charakter odrdzniajgcy wynika z
elementéw graficznych w konkretnym przedstawieniu. W zwigzku z tym modyfikacja
przedstawienia moze zmieni¢ charakter odrozniajgcy zarejestrowanego oznaczenia, chyba
ze dotyczy ona cech (np. koloru, ksztattu), ktére nie majg zasadniczego wptywu na charakter
odrdzniajgcy oznaczenia.
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Przyktady:

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika ze
sposobu przedstawienia gory
w kolorze brgzowym. Jako ze
kolor bragzowy nie przyczynia
sie zasadniczo do charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia, jego zmiana na
szary nie zmienia charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

Klasa 9:
Oprogramowa
nie

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika zaréwno
z przedstawienia delfina, jak i
z potgczenia koloréw
magenty i bieli. Odwrécenie
kolorow w przykfadzie, ktére
utrzymuje ten sam kontrast,
nie  zmienia  charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika ze
sposobu przedstawienia
Klasa 25: §Ionia w kolorz_e
Odziez jasnobrgzowym. Uzycie

’ stonia w innej pozycji nie
stanowi istotnej zmiany, a
zatem zmiana taka nie
zmienia charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

obuwie i
nakrycia
glowy

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego

oznaczenia wynika jedynie
ze szczegdblnego
przedstawienia banana w
Klasa 31 kolorze  rézowym  (kolor
Banany fantazyjny). Uzycie banana w
jego  naturalnym  kolorze
(zottym) zmienia charakter

odrozniajacy
‘ zarejestrowanego

oznaczenia.
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Klasa 9:
Oprogramowa
nie

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika ze
sposobu przedstawienia
delfina w naturalnych
kolorach. ~ Zmiana takich
koloréw na przypominajgce
czarno-biate paski zebry jest
rzucajgca sie w oczy w
przypadku delfinéw i stanowi
istotng zmiane. Takie uzycie
zmienia charakter
odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Chociaz koncepcja stonia w
zarejestrowanym oznaczeniu
jest zachowana w uzywanym
oznaczeniu, modyfikacje
przedstawienia, a mianowicie
ksztatt, pozycja i stylizacja
sfonia sg  wystarczajgco
istotne, aby zmienic
charakter odrézniajagcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

W przypadku czysto graficznych znakéw towarowych o mato odrdzniajgcym charakterze,
nawet niewielkie modyfikacje znaku towarowego mogg prowadzi¢ do zmiany jego charakteru
odrdzniajgcego.

45.3 Zlozone znaki towarowe

W przypadku ztozonych znakéw towarowych, co do zasady, zaréwno elementy stowne, jak i
graficzne przyczyniajg sie, przynajmniej w pewnym stopniu, do ich charakteru
odrdzniajgcego. Ogolnie rzecz biorgc, im bardziej dany element przyczynia sie do uzyskania
charakteru odrézniajacego, tym bardziej prawdopodobne jest, ze modyfikacja takiego
elementu zmieni charakter odrézniajgcy oznaczenia.

W przypadkach, w ktorych charakter odrézniajgcy oznaczenia zarejestrowanego zasadniczo
wynika z jego elementéw stownych, uzywanie tych elementéw w innym kroju czcionki,
kolorze lub rozmiarze nie zmienia charakteru odrézniajgcego (zob. pkt 4.5.1 powyzej), chyba
ze rbéznice sg tak istotne, ze majg wplyw na catosciowe wrazenie wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.

Przyktady sytuacji, gdy charakter odrdzniajgcy zarejestrowanego oznaczenia wynika
zasadniczo z jego elementéw stownych:
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Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

Towary i
ustugi

Uzasadnienie

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN BUBBLEKAT

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odroézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika
zasadniczo z odrézniajgcych
elementéw  stownych  —
GERIVAN i BUBBLEKAT.
Zmiana koloru z
jasnozielonego na niebieski i
czerwony nie jest na tyle
znaczaca, aby miata wplyw
na caftoSciowe wrazenie
wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.

GLERIVAN

GERIVAN

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika
zasadniczo z odrdzniajgcego
elementu stownego -
GERIVAN. Zmiana koloru tta
i elementu stownego z
czarnego na biaty i
odwrotnie, przy zachowaniu
tego samego kontrastu, nie
jest na tyle znaczgca, aby
miata wptyw na catosciowe
wrazenie wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.
W  zwigzku z tym taka
zmiana nie ma wptywu na
charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

GERIVAN

Klasa 25:
Odziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego
ozhaczenia wynika
zasadniczo z jego elementu
stownego -  GERIVAN.
Element stowny jest uzywany
przy uzyciu innej czcionki,
ktéra nie rozni sie na tyle
znaczgco, aby mie¢ wplyw
na catoSciowe wrazenie
wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.
W  zwigzku z tym taka
zmiana nie ma wplywu na
charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

e

Klasa 32:
Woda
mineralna

Charakter odrozniajacy
zarejestrowanego

oznaczenia wynika
zasadniczo z jego elementu
stownego, GERIVAN,
poniewaz przedstawienie
gory moze nawigzywaé¢ do
wiasciwosci towaru. Zmiany
w kroju czcionki, pozycji i
rozmiarze odrozniajgcego
elementu stownego nie sg na
tyle znaczace, aby zmieni¢
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charakter odroézniajacy
zarejestrowanego
oznaczenia.
Charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika
zasadniczo z jego elementu
sfownego  — GERIVAN.
Zmiany rozmiaru i odcienia
Klasa 25: zieleni pierwszej i ostatniej
Odziez, litery nie sg na tyle znaczace,
obuwie i aby mialy  wplyw  na
nakrycia catosciowe wrazenie
glowy wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.
W  zwigzku z tym takie
zmiany nie majg wptywu na
charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.

Zmiana charakteru odrozniajagcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika
zasadniczo z jego elementu
sfownego  — GERIVAN.
Zmiana kroju czcionki na
taki, ktéry powoduje, ze
element stowny jest
nieczytelny, stanowi istotng
réznice miedzy uzywanym
oznaczeniem a jego
zarejestrowang postacia.

Klasa 25:
QOdziez,
obuwie i
nakrycia
glowy

GERIVAIN

Charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika z jego
elementu stownego,
GERIVAN, poniewaz
przedstawienie gory moze
A, nawigzywa¢ do witasciwosci
., / Klasa 32: towaru.  Uzycie elementu
GER'\JAN ‘ Woda slownego, podzielonego na
. GERI i VAN, prowadzi do
mineralna | . i . )
istotnych roznic, ktore majg
wptyw na catosciowe
wrazenie wywierane przez
zarejestrowane oznaczenie.
Zmiana  koloru  zaréwno
elementéw graficznych, jak i
stownych ~ wzmacnia ten
wniosek.

W przypadku ztozonych znakéw towarowych, w ktorych charakter odrézniajgcy wynika
zasadniczo z ich elementéw graficznych, modyfikacje przedstawienia tych elementéw moga
w wiekszym stopniu zmieni¢ charakter odrozniajgcy zarejestrowanego oznaczenia, chyba ze
dotyczg one cech (np. stylizacji, uktadu lub koloru), ktére nie majg zasadniczego wptywu na
charakter odrézniajgcy oznaczenia (zob. pkt 4.5.2 powyzej).
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Przyktady sytuacji, gdy charakter odrézniajgcy zarejestrowanego oznaczenia wynika
zasadniczo z jego elementéw graficznych:

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi
Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego oznaczenia
wynika zasadniczo z jego
elementu graficznego
przedstawiajacego  brgzowg
gére, poniewaz wyrazenie
. .Best quality!” bedzie
A S K(I%S;ezf' postrzegane jako element
b ¥ obuwie,i opisowy. Jako ze kolor
nakrycia brazowy nie przyczynia sie
Best quallty! Best quallty! glowy zasadniczo do charakteru

odrézniajgcego, jego zmiana
na jasnobrgzowy, jak réwniez
zmiana potozenia nie
zmieniajg charakteru
odrézniajgcego
zarejestrowanego
oznaczenia.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

Towary i
ustugi

Uzasadnienie

rl.AVSUR ANJ ARCMA

FLAVOUR AND AROMA

Klasa 30:
Kawa

Charakter odrézniajacy
zarejestrowanego

oznaczenia  wynika ze
sposobu  stylizacji  kroju
czcionki/grafiki  elementéw
stownych, poniewaz same
elementy stowne pozbawione
sg charakteru
odrozniajgcego. Jedyny
odrézniajgcy aspekt
zarejestrowanego

oznaczenia zanika w uzytej
postaci. Z tego wzgledu
uzycie takich elementow
stownych w standardowym
kroju czcionki zmienia

charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia.
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Charakter odrdzniajacy

zarejestrowanego
oznaczenia wynika
zasadniczo z zasadniczo z
/\ Klasa 25: prlzedstawignia . braz_ong
.. gory, poniewaz wyrazenie
) s S)ii:l?g’i ,Best quality!” bedzie
nakrycia postrzegane jako elgment
. fowy opisowy. Modyfikacja
Best quality! 9 przedstawienia gory jest na
tyle znaczaca, ze zmienia
charakter odrézniajgcy

zarejestrowanego

oznaczenia.

Jezeli charakter odrdzniajgcy oznaczenia wynika zardéwno z elementéw stownych, jak i
graficznych (w tym ich cech takich jak stylizacja, ukiad lub kolor), elementy te muszg byé
zachowane. W przypadku gdy rozmieszczenie takich elementéw przyczynia sie do uzyskania
charakteru odrézniajgcego, zmiana takiego rozmieszczenia moze zmieni¢ charakter
odrdzniajgcy zarejestrowanego oznaczenia.

Przyktady sytuacji, w ktorej charakter odrdzniajgcy oznaczenia wynika z elementow
stownych i graficznych:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i Uzasadnienie
ustugi

Charakter odroézniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika zaréwno
z elementu stownego, ktéry
bedzie postrzegany jako
GER, jak i z elementu
graficznego

przedstawiajgcego
Klasa 30: geometryczne ksztatty. W
Kawa uzytej postaci element
stowny GER zostaje

zastgpiony przez GERI, ktéry
pojawia sie¢ w standardowym
kroju czcionki, a element
graficzny zanika catkowicie.
Zmiany te wplywajg na
charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego znaku.

Charakter odrozniajgcy
zarejestrowanego
oznaczenia wynika zaréwno
z elementéw  stownych,
Klasa 25: BUBB i LEKAT, jak i z ich
Odziez, szczegblnej  stylizacji. W
B U B B L E KAT obuwie i uzytej postaci elementy
nakrycia stowne BUBB i LEKAT
glowy wystepujg jako jeden wyraz i
w standardowym kroju
czcionki. Zmiany te wplywaja
na charakter odrézniajgcy
zarejestrowanego znaku.
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4.6 Potaczenie zmian

W praktyce, mozliwe jest tgczenie roznych rodzajow zmian w uzywanym oznaczeniu.
Mozna wyrozni¢ cztery rodzaje potgczen:

. potgczenie zmian polegajace na pominieciu niektérych elementéw zarejestrowanego
oznaczenia i dodaniu innych elementow;

. potgczenie zmian polegajace na modyfikacji niektérych cech zarejestrowanego
oznaczenia i dodaniu innych elementow;

. pofgczenie zmian polegajgce na pominieciu niektérych elementéw zarejestrowanego
oznaczenia i modyfikacji niektérych cech charakterystycznych elementéw, ktére
pozostaty;

. potagczenie zmian polegajace na pominieciu niektérych elementéw zarejestrowanego
oznaczenia, modyfikacji niektorych cech charakterystycznych elementéw, ktore
pozostaly, oraz dodaniu innych elementow.

Ogodlnie rzecz biorgc, jezeli zmiany dotyczg potgczenia dodawania, pomijania lub zmiany
cech charakterystycznych, zastosowanie majg odpowiednie zasady wspélnej praktyki. W
zwigzku z tym zmiany wplywajgce na elementy odrdzniajgce bedag zasadniczo prowadzi¢ do
zmiany charakteru odrozniajgcego zarejestrowanego oznaczenia, natomiast zmiany
wptywajgce na elementy pozbawione charakteru odrézniajgcego lub elementy o mato
odrézniajgcym charakterze mogg w mniejszym stopniu wptywa¢ na zmiane charakteru
odrdzniajgcego zarejestrowanego oznaczenia.

W przypadku potgczenia zmian nalezy ocenié, czy ktérakolwiek z nich sama w sobie (np.
pominiecie jakiego$ elementu) doprowadzitaby do zmiany charakteru odrézniajgcego
zarejestrowanego oznaczenia, podczas gdy pozostate zmiany nie wywierajg decydujgcego
wplywu.

Jezeli zadna taka pojedyncza zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru odrdzniajgcego
zarejestrowanego oznaczenia, nalezy oceni¢ efekt potgczenia wszystkich zmian. Moze sie
zdarzy¢, ze tylko nagromadzenie zmian doprowadzitoby do zmiany charakteru
odrozniajgcego.

Ponizsze przyktady ilustrujg przypadki, w ktérych zmiany w elemencie pozbawionym

charakteru odrézniajgcego lub elementach o niskim stopniu charakteru odrdzniajgcego nie
zmieniajg charakteru odrozniajgcego:
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Brak zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane

Oznaczenie uzywane

Towary i
ustugi

SER(VAL

GERTVAD

Klasa 25:
Odziez, obuwie
i nakrycia gtowy

GERIVAN

GERIVAN

Klasa 25:
Odziez, obuwie
i nakrycia gtowy

GERIVAN

GERIVAN

clothing

{ B N L5
—— L1 ) .AN S
fS\ S § S ’ $ W™

: . Klasa 33: Wino
WINERY" ESTATE BOTTLED
= N ; S
Cabernet Sauvignon HARVESTED IN WINERY’S
11% 2019 OWN VINEYARD
Klasa 25:

Odziez, obuwie
i nakrycia gtowy

GERIVAN

Klasa 9:
Oprogramowani
e
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Ponizsze przyktady ilustrujg przypadki, w ktorych zmiany w elemencie lub elementach o
niskim stopniu charakteru odrézniajgcego zmieniajg charakter odrézniajacy:

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane Towary i ustugi

Oznaczenie zarejestrowane o przecietnym stopniu charakteru odrézniajacego:

Gléwna zmiana: Dodanie odrézniajgcego elementu

BREAKING THE ICE e o

glowy

Klasa 25: Odziez,
obuwie i nakrycia
glowy

GERIVAN

Gléwna zmiana: Modyfikacja odrézniajgcego elementu

Bubblekat i nakrycs

glowy
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GERIVAN

Klasa 25:
Odziez, obuwie
i nakrycia
gtowy

Gléwna zmiana: Pominiecie odrézniajgcego elem

entu

GVL
GERI VAN LYR

GVL

Klasa 25:
Odziez, obuwie i
nakrycia gtowy

Oznaczenie zarejestrowane o matym stopniu charakteru odrézniajacego:

Gléwna zmiana: Modyfikacja gtéwnego czynnika wplywajacego na charakter odrozniajgcy (kréj czcionki/stylizacja)

FLAVOUR AND AROMA

FLAVOUR 0 0

) ‘ Klasa 30:
; . / Kawa
Superior quality @‘ AROMA
)
o : i i | 7 F} / 1 J { / Klasa 31:
‘} y 7 4 [— 4 I ’ Banany
S :
FRESH SARDINE S

resh Sardjne
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Gléwna zmiana: Pominiecie elementéw o charakterze mato odrézniajgcym lub elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajgcego (ktérych potaczenie sprawia, ze oznaczenie jako cato$¢ moze zostac zarejestrowane)

PREMTUM

Klasa 30:
Piekarnia
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