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znaku towarowego Unii Europejskiej na
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Europejskiej Unii Nadawcow

Streszczenie:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 o wspoélnotowym znaku towarowym sklania
do dyskusji o formie przedstawienia znakéw towarowych. Hymn Europejskiej Unii
Nadawcow (EBU) zostal zarejestrowany w oparciu o przeslanki art. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009, wlaczajac wymog graficznej przedstawialnosci. Zmiana brzmienia przepisu
w nowym rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej zaklada zniesienie tego wymogu, co nalezy uznaé
za zabieg o wysokim znaczeniu prawnym. Rozporzadzenie nr 2015/2424 zostalo poréw-
nane z rozporzadzeniem nr 207/2009 w celu wykazania efektéw praktycznych w proce-
durze rejestracji znakéw towarowych przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO), oraz usprawnienia i ulatwienia rejestracji znakow dzwigkowych,
takich jak zarejestrowany w 1998 r. fragment utworu ,,Te deum”. Nowe rozporzadzenie
moze spowodowac wzrost liczby rejestracji znakow dzwiekowych, intensyfikujac jedno-
cze$nie konkurencje w ramach europejskiego obrotu gospodarczego.

Stowa kluczowe: prawo znakéw towarowych, znaki dzwiekowe, niekonwencjonalne
znaki towarowe, prawo Unii Europejskiej

! Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloniskiego.
2 Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego.
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1. Wstep

Identyfikacja muzyczna Europejskiej Unii Nadawcow (EBU) obejmuje wybrany w 1954 .
instrumentalny fragment ,,Prelude” do utworu ,,Te deum”, napisanego w XVII wieku
przez francuskiego kompozytora Marca-Antoine’a Charpentiera. Fragment ,,Prelude”
stanowi integralng cze¢$¢ transmisji Konkursu Piosenki Eurowizji, a takze wydarzen
sportowych (m.in. Igrzysk Olimpijskich, meczéw pitki noznej organizowanych w ra-
mach Pucharu Swiata FIFA World Cup, wyscigéw kolarskich four de France, turnieju
tenisa Davis Cup) czy kulturalnych, sposrod ktorych nalezy przede wszystkim wymie-
ni¢ Noworoczny Koncert Filharmonii Wiedenskiej (niem. Neujahrkonzert). Ze wzgledu
na przypisywany mu w literaturze immanentny zwigzek z europejskimi warto$ciami
oraz czgsta obecnoscig w szczegdlnie popularnych transmisjach Eurowizji®, identyfi-
kacja ta istotnie zyskala i nadal zyskuje na znaczeniu.

Znak dzwiekowy ,Prelude” uzna¢ nalezy za oznaczenie o potencjalnie wysokiej
reputacji i wartosci handlowej*. Nalezy w tym miejscu przypomnie¢, iz zauwazalna
intensyfikacja konkurencji w ramach europejskiej i swiatowej gospodarki w potacze-
niu z rozwojem w dziedzinie marketingu sprawiaja, Ze uczestnicy obrotu handlowego
poszukuja nowych, niekonwencjonalnych form budowania swojej marki. Bez watpie-
nia umiejetne wykorzystanie oznaczenia dzwigkowego jako znaku towarowego moze
przynies$¢ pozytywny skutek ekonomiczny.

Dotychczas proces rejestracji wspolnotowych znakéw dzwiekowych byt mozliwy
w oparciu o przepisy rozporzadzenia Rady (UE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowe-
go znaku towarowego, zastepujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94° w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego. Na podstawie art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009
jedng z wymaganych przestanek jest wymog graficznej przedstawialnosci. Jak mozna
domniemywa¢, niewatpliwa trudnos$¢ przedstawienia oznaczenia w sposob graficzny
stanowi gléwna przyczyne niskiego zainteresowania rejestracjg znakéw dzwiekowych.

W art. 4 nowego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424¢
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zniesiono przewidziany wymog formy
przedstawienia graficznego. Wraz z wejsciem zmian w zycie, unijny znak towarowy
bedzie mogt si¢ sktadac z jakichkolwiek oznaczen, w szczegdlnosci z wyrazéw, tacznie
z nazwiskami, lub rysunkoéw, liter, cyfr, koloréow, ksztattu towaréw lub ich opakowan,
lub dzwiekéw, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozIliwig odrdznianie towarow

3 . Fornas, Signifying Europe, Londyn 2012, s. 2. Pojecie ,, Eurowizji” utozsamiane jest najczesciej z Kon-
kursem Piosenki Eurowizji, najchetniej ogladanego muzycznego wydarzenia na $wiecie, nalezy pamietad,
iz stanowi ono swoista marke EBU, pod ktdrg przeprowadza swoje transmisje i inne przedsiewziecia.

* R. Setchi, EM. Anuar, Multi-faceted assessment of trademark similarity, Expert Systems With Appli-
cations 2016, nr 65, s. 16 i n.

> Por.: rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 11 z 14.1.1994) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 40/94) i rozporzadzenie Rady
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78
2 24.3.2009) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 207/2009).

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku
(Dz.U. L 341/21) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 2015/2424).
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lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw, a ich
przedstawienie w rejestrze nastapi w sposob pozwalajacy wlasciwym organom i od-
biorcom na jednoznaczne i dokladne ustalenie przedmiotu ochrony udzielonej wtasci-
cielowi. Oznaczaloby to, ze w braku przedtuzenia rejestracji ,,Prelude”, ktéra moglaby
wygasnac 14 sierpnia 2018 r., rejestracja fragmentu utworu Marca-Antoine’a Charpen-
tiera jako znaku dzwigkowego w $wietle rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/2424 bylaby znacznie utatwiona.

2. Znak dzwiekowy w $wietle rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94

Znak dzwickowy ,Prelude” (EUTM 000907527) zostal zarejestrowany w oparciu
o art. 4 rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 o wspélnotowym znaku towarowym’ wo-
bec postepujacych zmian zwigzanych z przyjeciem Traktatu o Unii Europejskiej z Ma-
astricht, zapewniajagc mu tym samym jednolity charakter o tym samym skutku w calej
Wspdlnocie. Nalezy jednak zaznaczy¢, Ze juz wezedniej na gruncie prawa wspdélnotowego
rozpoczeto stopniowa harmonizacje prawa znakéw towarowych celem zblizenia ustawo-
dawstw Wspdlnot Europejskich, majac przy tym na wzgledzie istotne réznice mogace
utrudnia¢ swobodny przeplyw towaréw, swobode $§wiadczenia ustug, a takze dzialania
na niekorzy$¢ konkurencji w ramach wspélnego rynku. Rynek wewnetrzny wymagat
usprawnienia, a nastapilo to dzigki przyjeciu dyrektywy nr 89/104 Rady z dnia 21 grud-
nia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych®. Trzeba podkresli¢, ze zapewnienie ochrony na znaki towaro-
we osobom fizycznym i prawnym nie bylo celem w/w dyrektywy, gdyz nalezy to do ma-
terii konwencji paryskiej, do ktorej odwoluje si¢ wspomniane prawo wspolnotowe’.
Rozwazajac problematyke znakéw dzwigkowych szczegélnie nalezy przyjrzec sig
brzmieniu art. 2 wyzej wskazanej dyrektywy, bowiem przepisy okreslajace oznaczenia,
z ktérych moze skladac si¢ znak towarowy, pozostaly niemal jednakowe w art. 4 roz-
porzadzeniu Rady (UE) nr 40/94, wlasciwego przy rejestracji hymnu EBU. Zauwazalna
jest jednak zmiana przepisu rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 - art. 4 stanowil,
ze wspolnotowy znak towarowy powinien sktadac si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia,
ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnoséci z wyrazdw, tacznie z na-
zwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem,
ze oznaczenia takie umozliwialy odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbior-
stwa od towar6éw lub ustug innych przedsiebiorstw'’. Dodanie stowa ,wspolnotowy”
stanowilo istotny element catego procesu ujednolicajacego prawo znakéw towarowych

7 Rozporzadzenie Rady 40/94 i rozporzadzenie Rady 207/2009.

¢ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodaw-
stw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. L 11 2 14.1.1994), s. 1 (dalej
zwana: Dyrektywa Rady 89/104).

® R. Skubisz, Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, http://www.uprp.pl/uprp/_g
Allery/15/50/15507/Znaki_towarowe._Ewolucja_przedmiotu_ochrony_prawnej_-_prof._dr_hab._
Ryszard_Skubisz_UMCS.pdf, 05.12.2016.

' Por.: art. 2. Dyrektywy Rady 89/104 i art. 4 rozporzadzenia Rady 40/94.
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na obszarze Unii Europejskiej, co umozliwito, by ,,Prelude” zostalo poddane jednoli-
temu prawu wspélnotowemu stosowanemu bezposrednio na terytorium wszystkich
Panstw Czlonkowskich (nie zamkneto to jednak drogi koegzystencji z ustawodawstwa-
mi krajowymi oraz prawem miedzynarodowym tj. Porozumienie madryckie o mie-
dzynarodowej rejestracji znakéw towarowych').

3. Wymdg graficznej przedstawialnosci a sprawa Schield Mark B.V.
przeciwko Joost Kist

Graficzna przedstawialno$¢ w praktyce stanowila istotng trudno$¢ w stosunku
do rejestracji znakéw niekonwencjonalnych, co znalazlo szczegdlne odzwierciedlenie
w orzecznictwie wspdlnotowym. W stosunku do ,,Prelude” oraz praktycznego zasto-
sowania przedmiotowych wymogéw wobec znakéw dzwigkowych szczegélnie istotne
jest przywolanie sprawy Shield Mark B.V. vs. Joost Kist'?, ktorej podlozem sporu byta
wczesniejsza sprawa Sieckmann®.

Na szczegdélng uwage zastuguje odniesienie si¢ do drugiej z wymienionych spraw,
w ktorej Federalny Sad Patentowy (Bundespatentgericht) skierowal pytanie prejudy-
cjalne o mozliwo$¢ zastosowania definicji legalnej znaku towarowego na podstawie
art. 2 dyrektywy nr 89/104/EWG Rady" traktujacej o zdolnosci do zapisu graficznego
wobec oznaczen nieposiadajacych formy graficznej per se, ale mogacych zosta¢ w niej
przedstawione, w szczegdlnosci oznaczen dzwigkowych oraz zapachéw. Po pierwsze,
w wydanym orzeczeniu stwierdzono, iz definicja zawarta w art. 2 dyrektywy nr 89/104
zawiera jedynie przykladowy katalog oznaczen, umozliwiajac tym samym uznanie
za znak towarowy oznaczenia, ktdre per se nie ma formy graficznej, ale moze zosta¢
w takiej formie zapisany. Po drugie, Trybunal uznal, iz przedstawialnos$¢ graficzna
znaku towarowego moze zosta¢ spetniona poprzez uzycie obrazkéw, linii lub liter
oraz sformutowal tzw. test Sieckmanna, obejmujacego siedem wymogéw wobec tejze
reprezentacji graficznej; musi by¢ ona: jasna, precyzyjna, samodzielna, fatwo dostep-
na, zrozumiala, trwala i obiektywna®. Blizsza analiza kazdego z wymogdéw sklania
do wniosku, iz zastosowane w konstrukgji teoretycznej zwroty za nieostre i trudne
do zinterpretowania i rézne w zaleznosci od atypowego znaku towarowego, do ktérego
zostang przyréwnane.

W sprawie Shield Mark vs. Joost Kist pojawily sie bezposrednie elementy reje-
stracji zréznicowanych w formie dzwiekowych oznaczen jako znakéw towarowych
w Urzedzie ds. Znakéw Towarowych Beneluksu. Cztery z tych znakéw towarowych

' M. Mazurek, U. Prominska, R. Skubisz, E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona znakéw towarowych [w:]
A. Adamczak, M. du Vall Ochrona wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 150.

2 Wyrok ETS 2 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex,
EU:C:2003:641 (LEX nr 193264).

B Wyrok ETS z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und
Markenamt, pkt 73, EU:C:2002:748, (ECR 2002/12/1-11737).

" Dyrektywa Rady 89/104.

1> Paragraf 55 wyroku w sprawie Sieckmann.
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maja postac pieciolinii muzycznej zawierajacej dziewie¢ pierwszych nut z kompozy-
cji muzycznej ,Dla Elizy” L. van Beethovena. Dwa z nich skladaja sie z przedstawie-
nia melodii stworzonej z nut zapisanych (graficznie) na partyturze z towarzyszacg
adnotacja: ,,dzwiekowy znak towarowy, znak towarowy”; za$ w jednym przypadku
dodatkowo: ,grane na pianinie”. Te przyklady wskazujg na silne powigzanie z zareje-
strowanym w OHIM ,,Prelude”, ktérego przedstawienie graficzne zostato sporzadzone
wlasnie poprzez przedstawienie partytury pierwszych dzwiekéw utworu ,,Te deum”
Marca-Antoine’a Charpentiera.

Trzy inne znaki towarowe zarejestrowane przez Shield Mark majg postac ciaggu nut
»mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”. Dwa z nich s3 opatrzone adnotacjg ,dzwigkowy
znak towarowy, znak towarowy ma posta¢ odtworzonej melodii sktadajgcej si¢ z ciggu
powyzej opisanych nut”; za§ w jednym przypadku dodatkowo: ,,grane na pianinie”.

Kolejne znaki towarowe skladaly si¢ z oznaczenia: ,Kukelekuuuuu”, onomatopei
sugerujacej w jezyku dunskim odglos wydawany przez piejacego koguta. Jeden ze zna-
kow zostal opatrzony adnotacja ,dzwigckowy znak towarowy, znak jest onomatopeja
imitujaca pianie koguta”, ktdre niewatpliwie moze by¢ oznaczane w inny sposéb w po-
szczegolnych jezykach.

Skierowane do ETS pytanie prejudycjalne podnosito watpliwosci co do posiada-
nia przez oznaczenia dzwigkowe charakteru odrdzniajacego. W wydanym orzeczeniu
wskazano, ze dzwigk per se jest odbieranym przez czlowieka w sposdb umozliwiajacy
mu odrdznienie towardéw i ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsigbiorstw, a takze moze zosta¢ graficznie zapisany. Podkresli¢ jednak nalezy,
ze znaki dzwiekowe, do ktérych nalezy ,,Prelude”, odbierane sg poprzez zmyst stuchu,
co sprawia, ze ich przedstawienie podczas rejestracji nie cechuje rownorzedny poziom
tatwosci, jak znakow graficznych czy stownych. Wymog przedstawienia graficznego
zrozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 staje sie wiec wysoko problematyczny, a ponadto
nie wszystkie oznaczenia dzwigkowe posiadaja zdolnos¢ odrézniajacg pochodzenia
towarow i ustug, przez co nie bytoby mozliwosci rejestracji kazdego z nich's.

Odnoszac si¢ do zarejestrowanych znakéw towarowych zawierajacych nuty utworu
»Dla Elizy” ETS stwierdzil, iz do oznaczen dzwigkowych zastosowanie znajdzie test
Sieckmanna. Kazdorazowo nalezy zatem zbadac, czy oznaczenie spetnia wymog jasnej,
precyzyjnej i obiektywnej graficznej przedstawialnoéci. Wymogi te zostang spelnione
wowczas, gdy znak towarowy zostanie zapisany na pieciolinii podzielonej na takty i za-
wierajacej w szczegolnosci klucz, nuty i pauzy okreslajace wzgledng wartos¢ muzyczna,
oraz w danym przypadku, znaki chromatyczne okreslajace dlugos¢ dzwiekow. Taki
rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada wymogom sformutowanym we wspo-
mnianym tescie.

Co istotne dla rejestracji znaku dzwigkowego, jakim jest identyfikacja dzwiekowa
EBU, w sprawie Shield Mark wskazano, ze nawet jezeli takie przedstawienie nie jest
natychmiastowo zrozumiale, nie oznacza to, Ze nie mozna go tatwo zrozumie¢, co po-
zwala wlasciwym organom i odbiorcom, w szczegdlnosci podmiotom gospodarczym,

6 A.Sewerynik, A. Piechéwka, Czy muzyka moze byé znakiem towarowym, markg?, Kwartalnik Urzedu
Patentowego RP 1/27/2016, s. 116.
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dokladnie pozna¢ oznaczenie bedace przedmiotem wniosku o rejestracje jako znak
towarowy". Natomiast stosujac wymogi testu Sieckmanna in casu ETS uznal za niewy-
starczajacy jako graficznie przedstawialny zapis znaku towarowego w formacie ciggu
nut czy tez wskazanie, ze sklada si¢ z nut tworzgcych znany utwoér muzyczny. Ponadto,
za niewypelniajace definicji legalnej przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dy-
rektywy nr 89/104 ETS uznal onomatopeje'® pozbawiong dodatkowych uscislen oraz
opis przy uzyciu jezyka pisanego takiego jak wskazanie, ze jest odglosem zwierzecia®.

4. Formy przedstawienia znaku dzwiekowego

4.1. Formy przedstawienia znaku dzwi¢kowego przed
zmiang rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009

Nalezy podkresli¢, ze przy rejestracji znakow dzwiekowych nie zawsze wystarcza zapis
nutowy. Przywolane orzecznictwo wnioslo istotne ulatwienia w przedstawianiu me-
lodii oraz sygnatéow dzwiekowych, jednakze pozostajaca w mocy przestanka graficz-
nej przedstawialnosci w §wietle zmienionego rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
wymaga w praktyce, aby przyjrzec sie graficznemu zapisowi dzwigkéw przez np. so-
nogram, spektrogram lub oscylogram, ktory ulatwia przedstawienie dzwigkéw np. od-
glosy zwierzat, a gdzie zapis nutowy okazuje si¢ by¢ zawodnym. Pytaniem, jakie nalezy
postawic jest to, czy zmiana rzeczywiscie ulatwia rejestracje znakow dzwiekowych.
Istotne bedzie odwotlanie si¢ do rejestracji oraz jej prob w stosunku do znakow
dzwickowych w OHIM. Czesto przywolywanym przykladem zarejestrowanego zna-
ku dzwickowego jest tzw. ,,ryk lwa” uzywany przez amerykanska wytwornie filmowa

17

Paragraf 63 wyroku w sprawie Shield Mark.

8 W odniesieniu do mozliwoéci odrdzniajacych onomatopei TSUE zwazyl, ze: ,(...) wystepuje roz-
biezno$¢ miedzy samg onomatopeja w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dzwigkiem lub
odglosem albo ciggiem dzwiekdw lub odgtosow, ktore niejako imituje ona fonetycznie. Zatem, w przy-
padku gdy oznaczenie dzwigkowe jest przedstawiane w formie graficznej za pomocg zwyklej onomato-
pei, wladciwe organy i odbiorcy, w szczegoélnosci podmioty gospodarcze, nie s3 w stanie stwierdzi¢, czy
oznaczenie bedgce przedmiotem ochrony jest samg onomatopeja w formie, w jakiej jest ona wymawiana,
czy tez rzeczywistym dzwigkiem lub odglosem. Ponadto onomatopeje moga by¢ odbierane odmiennie
przez rdzne jednostki lub w poszczegdlnych panstwach cztonkowskich. Tak jest w przypadku onomato-
pei niderlandzkiej, «Kukelekuuuuu, ktéra jest proba retranskrypcji piania koguta i zdecydowanie rézni
sie od odpowiadajacej jej onomatopei w pozostalych jezykach uzywanych w panstwach cztonkowskich
Beneluksu. W konsekwencji zwykla onomatopeja, bez innych uscislen, nie moze stanowi¢ przedsta-
wienia graficznego dzwieku lub odglosu, ktérego jest ona niejako zapisem fonetycznym” Problematyke
te poruszyt rowniez Rzecznik Generalny, ktory stwierdzil, ze przedmiotowa onomatopeja koguta rézni
sie wymowg i zapisem w danym jezyku: kikeriki (niemiecki), kikeli-ki (dunski), quiquiriqul (hiszpanski),
kukkokiekuu (finski), cocorico (francuski), kokoriko (grecki), cock-a-doodle-do (angielski), chicchi-
richi (hiszpanski), kukeleku (holenderski), cocorococo (portugalski), and kukeliku (szwedzki); Shield
Mark B.V. przeciwko Joost Kist, 2003 WL 100628 (ECJ), [2003] E.T.M.R. 64, Sprawa C-283/01, Opinia
Rzecznika Generanego z 3.4.2003 r.

19 Zob. szerzej o sprawie Shield Mark: G. Pacek, DZwickowe znaki towarowe — uwagi na tle orzeczenia
Europejskiego. Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie Shield Mark, Nowator 2006, nr 1, http://ip.pacek.
name/sensoryczne-znaki-towarowe-znaki-zapachowe-znaki-dzwiekowe/, 10.12.2016.
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Metro-Goldwyn-Mayer, przy ktdrego rejestracji zapis nutowy jest nieefektywny. Zglosze-
nia dokonano 26 czerwca 2006 roku, natomiast rejestracja nastapila 4 marca 2008 roku
na podstawie wyslanego zgloszenia wraz z sonogramem, plikiem dzwigckowym oraz
jego opisem?®’. Warto jednak przypomnie¢, ze wytwornia juz w 1996 roku podjeta probe
rejestracji ryku Iwa, wysytajac zapis sonogramu dzwigku i jego opis. Na skutek apela-
cji IV Izba Odwolawcza EUIPO (dawniej OHIM) z dnia 25 sierpnia 2003 roku podjeta
decyzje o jej odrzuceniu®. Jako powdd wskazano, ze przedstawienie graficzne, pomimo
uzycia zapisu sonogramu, bylo niekompletne - zawieralo jedynie obraz bez wskazania
skali czasu oraz okresu rejestrowanego dzwieku?®, ktdre zostaly zawarte w zgloszeniu
z 2006 roku. Oficjalne odrzucenie zgloszenia nastgpito 14 kwietnia 2004 roku?®.

Podobny stan rzeczy wystapil w prébie rejestracji krzyku fikcyjnej postaci Tarzana.
Przy pierwszym zgloszeniu znaku IV Izba Odwotawcza dokonata odrzucenia apelacji
27 wrzeénia 2007 r. ze wzgledu na brak rozréznialnosci zwiazany z graficznym zapisem
sonogramu?*. Dopiero 4 marca 2008 r. znak ten zostal zarejestrowany, po przestaniu
sonogramu, opisu oraz zalgczenia pliku dzwickowego®.

4.1.1. Decyzja Prezesa OHIM nr EX-05-3

Dzwiek audio, ktéry zostal dodany do zgloszenia przy rejestracji ryku Iwa lub krzy-
ku Tarzana, stanowil ,,odpowiedz” na decyzje Prezesa Urzedu z 10 pazdziernika
2005 roku dotyczaca fundamentalnej kwestii przy rejestracji znakow dzwigkowych.
Wubbo de Boer zaproponowal, aby przy rejestracji znakow dzwiekowych, oprocz zapi-
su sonogramu lub oscylogramu oraz jego opisu, mozna bylo doda¢ plik dzwigkowych
w formacie .mp3, nieprzekraczajacego rozmiaru 1 megabajta*. Warto przywota¢, iz

2 EUTM 005170113.

2l Niezaprzeczalnym jest jednak to, ze w Stanach Zjednoczonych znak dzwiekowy wytwdrni Metro-
Goldwyn-Mayer, tzw. ,,ryk lwa’, zostal zarejestrowany znacznie wczes$niej — w 1985 roku. Stany Zjed-
noczone s3 jednym z najbardziej liberalnych panstw w stosunku do rejestracji znakéw dzwiekowych.
Procedura tego kraju definiuje znaki dzwigkowe jako znaki identyfikujace i rozrézniajace produkty lub
ustugi poprzez dzwiek audio. W procedurze brak jest wymogu przestanki graficznej przedstawialnosci,
powodujacej problemy, jakie wytwdrnia napotkala w 1996 roku podczas proby rejestracji wspélnoto-
wego znaku towarowego.

W tym miejscu nalezaloby si¢ przyjrze¢ systemowi niemieckiemu, gdzie poczatkowo akceptowano
zapisy sonogramu przy rejestracji znakéw towarowych, jednakze po wyroku w sprawie Sieckmann so-
nogramy nie byly juz traktowane jako odpowiednik graficznego przedstawienia dzwieku.

M. Shambarta, Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade
Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and Unit-
ed States of America, http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional
signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf, 15.12.2016,
s. 27, 38-39.

2> Decyzja IV Izby Odwotawczej EUIPO z 25 sierpnia 2003 roku w sprawie R 781/1999-4.

# Zgloszenie o rejestracje znaku nr 000143891 zaczerpnigte z Bazy Danych EUIPO.

* Decyzja IV Izby Odwotawczej EUIPO z 27 wrze$nia 2007 roku w sprawie R 708/2006-4.

# EUTM 005090055.

% Decyzja Prezydenta OHIM EX-05-3 z 10 pazdziernika 2005 roku, http://euipo.europa.eu/en/office/
aspects/pdf/ex05-3.pdf, 11.12.2016.
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pierwszym znakiem dzwigckowym zarejestrowanym z powodzeniem po decyzji byt
dzwiek zarejestrowany przez INLEX IP Expertise”.

Nalezy oceni¢, iz byt to istotny krok w kierunku dalszych zmian rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94, jednak decyzja Wubbo de Boera co do elementéw rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego w formie dzwigkowej nie przyczynita si¢ do usu-
niecia przestanki graficznej przedstawialnosci w nowym rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 207/2009. Usprawnila ona jedynie procedure wewnetrzng Urzedu, natomiast
art. 4 dotyczacy formy przedstawienia wspdlnotowego znaku towarowego pozostal
wcigz w swojej pierwotnej formie?.

4.2. Forma przedstawienia znaku dzwiekowego w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424

Rejestracje znakow dzwigkowych, takich jak hymn EBU, a przede wszystkich forme ich
przedstawienia ulatwita zmiana rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, ktdre zostato
zastapione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424.
Pierwsze kroki w tym kierunku wykonata Komisja Europejska stwierdzajac, ze istnie-
je potrzeba modernizacji systemu znakéw towarowych w Unii Europejskiej poprzez
uczynienie go bardziej skutecznym, efektywnym i spéjnym jako calos¢ i poprzez do-
stosowanie go do ery Internetu.

Prace nad zmiang rozpoczely si¢ w marcu 2013 r., kiedy Komisja zaproponowata, iz
wymog przestanki graficznej przedstawialnosci powinien zosta¢ usuniety®. Oprocz za-
stapienia wyrazenia ,wspolnotowy znak towarowy” wyrazeniem ,,znak towarowy Unii
Europejskiej”, dla znakéw dzwigkowych istotng zmiang byto wprowadzenie wiekszej
elastycznosci co do sposobu ich przedstawiania poprzez usunigcie wymogu graficznej
przedstawialnosci z definicji unijnego znaku towarowego. Rozporzadzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 stanowi, Ze dopuszczalna jest mozliwos¢
przedstawiania oznaczenia w formie dowolnej i stosownej, ale - co wazne w przypadku
znakéw multimedialnych - réwniez z wykorzystaniem ogélnie dostgpnej techniki.
Zmiany, ktore wejda w zycie 1 pazdziernika 2017 r. nie wymagaja wiec przedstawienia
znakow takich jak ,,Prelude” w formie graficznej. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze takie
przedstawienie powinno by¢ jasne, precyzyjne, samodzielne, tatwo dostepne, zrozu-
miale, trwale i obiektywne, czyli powinno spelniac tzw. siedem wymogéw Sieckman-
na*. Znaczace jest réwniez to, ze zanim nowe przepisy wejda w zycie, EUIPO bedzie
informowac o alternatywnych nosnikach oraz formatach, ktére stosownie do zmiany
uznane s3 za zgodne z nowa forma przepisu®.

¥ 'WIPO Magazine, Smell, sound and taste - getting a sense of non-traditional marks, Geneva - Febru-
ary 2009 - No.1, s. 6, http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_
121_2009_01.pdf, 11.12.2016.

2 Por.: art. 4 dot. formy przedstawienia znakéw towarowych w rozporzadzeniu Rady 40/94 i art. 4 roz-
porzadzenia Rady 207/2009.

» https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection_pl, 15.12.2016.

% Rozporzadzenie Rady 2015/2424.

U https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/eu-trade-mark-regulation-technical, 18.12.2016.
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Istotne znaczenie dla rejestracji znakéw dzwigkowych ma Projekt Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 pazdziernika 2016 r., ktéra
odnosi si¢ do nowego rozporzadzenia o znaku towarowym?® i dokonuje interpretacji
przepisow dotyczacych rejestracji znakéw towarowych Unii Europejskiej w sposéb ko-
rzystny dla przedsiebiorcow. Rozporzadzenie pozwala na zalaczenie w toku rejestracji
znaku dzwiekowego pliku audio odtwarzajacego dzwiek, a takze plikow video® lub
audiowizualnych - w przypadku znakéw multimedialnych, gdzie wystepuje pofaczenie
ruchu z dzwiekiem.

Nalezy stwierdzi¢, ze liberalizacja przepiséw umozliwi twércom badz pomystodaw-
com znakoéw dzwiekowych na rejestracje wigkszej ilosci kombinacji dzwigkdw, ktore
mozna wydoby¢ nie tylko za pomoca instrumentéw czy komputera. Wspoélczesne poj-
mowanie dzwigku jest wyjatkowo szerokie ze wzgledu na mnogos¢ dostepnych form
jego tworzenia i wyrazania — melodia moze by¢ zapisana na pieciolinii z zaznacze-
niem, ze przeznaczony jest np. ,na fortepian”, ,na skrzypce” itp.; nieadekwatng oraz
nieefektywng jest jednak rejestracja odgtosow zwierzat czy niekonwencjonalnych form
grania np. ,na pustych kieliszkach”, z ktérych wydobyty dzwiek jest inny, bowiem nie
jest to instrument konwencjonalny. Nagranie uznac¢ nalezy za odpowiedni sposéb za-
prezentowania znaku dzwickowego. Jest ono takze bardziej zrozumiate dla odbiorcy,
co nabiera dodatkowego waloru w $wietle postepujacego rozwoju technologicznego.
Relewantnym jest takze fakt, iz nie kazdy posiada wiedz¢ muzyczng, aby odczytac
zapis nutowy, natomiast w momencie zmiany oraz nowej bazy znakéow dzwiekowych,
ktdre zostang zarejestrowane, niewatpliwie utatwi to zrozumienia dzwiekow zapisanych
w nietradycyjnych formach?*.

5. Zakonczenie

Przeprowadzona analiza zastosowania art. 4 rozporzadzenia nr 2015/2424 na przy-
kladzie fragmentu utworu ,,Te deum” pozwala stwierdzi¢, ze rejestracja dzwigkdw,
odgloséw oraz nowatorskich melodii zostanie znacznie utatwiona dzigki zniesieniu
wymogu graficznej przedstawialnosci. Wskazane uproszczenie oraz liberalizacja wy-
mogow stawianych dzwiekowym znakom towarowym stanowic¢ bedzie istotny czyn-
nik zwigkszajacy liczbe sktadanych wnioskéw o rejestracje przedmiotowych znakéw
towarowych. Ponadto pamigta¢ nalezy, iz dzwigk ze swojej natury stanowi wartos¢
wplywajaca szczegdlnie istotnie na ludzkie emocje oraz percepcje®. Umiejetnie wy-
korzystany potrafi wyjatkowo pozytywnie wplyna¢ na proces budowania i utrwalania

32

Propozycja Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 pazdziernika 2016 roku, http://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-5749866_en, 18.12.2016.

# Dobrym przyktadem znaku animowanego, ktéry po zmianie rozporzadzenia moglby zosta¢ zareje-
strowany znacznie latwiej, jest zarejestrowany juz znak firmy Nokia. Jest to animacja przedstawiajace
moment podawania sobie reki, ktéra obecnie jest zarejestrowana poprzez 4 obrazy. Znak zostal zareje-
strowany 7 grudnia 2005 roku (EUTM 003429909).

* A. Sewerynik, A. Piechéwka, op.cit., s. 118.

% . Treasure, The 4 ways sound affects us, http://www.ted.com/talks/julian_treasure_the_4_ways_sound
_affects_us.html, 20.12.2016.
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marki w oczach konsumentéw, a tym samym na podejmowane przez nich decyzje ryn-
kowe, czego szczegdlnym przykladem jest znak towarowy firmy Intel**. Mozna zatem
zaryzykowac stwierdzenie, iz atypowe znaki towarowe, ze szczegdlnym uwzglednie-
niem dzwiekow, majg szans¢ na istotne odwrocenie obecnego niekorzystnego trendu
ich popularnosci. Co wigcej, nie mozna wykluczy¢, iz dzigki omdéwionemu w toku
analizy utatwieniu materialnoprawnemu odbiorcy konicowi poznaja nowe, dotychczas
nieznane utwory o wysokiej wartosci artystycznej.

Evolution of the Representation of a Trademark in the Light
of Article 4 of New Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament
and of the Council on the European Union Trade Mark on the Example
of Sound Identification of European Broadcasting Union

The Council Regulation no 207/2009 on the Community trade mark sets a vital ground for
assessment and discussion over the issue of graphic representation requirement of trademarks.
Considering the role and importance of the European Broadcasting Union, the scope of the anal-
ysis concerns its anthem, registered as a trademark in the legal framework of the aforemen-
tioned Regulation no 207/2009. Important to notice is the change that will be brought about
by Council Regulation no 2015/2424 on the European Union trade mark, meaning the abolition
of the graphic representation requirement. Both regulations are critically compared and con-
trasted as to their potential practical effects on trademark registration procedure before the Eu-
ropean Intellectual Property Office (EUIPO). It is concluded that the change can effectively
simplify the registration of sound marks such as the ,,Prelude” trademark registered in 1998.

Key words: trademark law, sound marks, unconventional trademarks, EU law

¢ M. Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, And Sound,
Londyn 2005, s. 22. Przyktadem skutecznego wykorzystania wspomnianej praktyki jest rejestracja jignla
»Intel Inside”, ktory towarzyszy kazdej reklamie firmy Intel. W literaturze wskazuje sie, ze konsumenci
zapamietuja go lepiej niz li tylko nazwe firmy oraz jej logo.
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