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КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНОСТИ ПОЗНАТОСТИ ОЗНАКЕ У

ПРАВУ ЖИГА

Сажетак

Предмет овог истраживања су познате ознаке и њихова проширена заштита, с

посебним фокусом на критеријуме за њихову идентификацију. Као први циљ

дисертације постављено је дефинисање степена снаге обележавања која доноси

статус познате ознаке. Други циљ овог истраживања је да се дефинишу конкретнији

параметри за утврђивање познатости жига, односно да се приближи прецизној,

општеприхватљивој методи за идентификацију познате жигом заштићене ознаке у

промету. Докторска се дисертација, поред Увода и Закључка, састоји из два дела. У

првом делу дисертације је предмет анализе био правни режим проширене заштите

познатих ознака. Овај део је подељен на три главе. У првој глави је испитан појам

познате ознаке, с освртом на позитивне прописе у Републици Србији и Европској

унији, али и на решења ранијих прописа који су га одређивали. Након тога су

проучавана три централна појма која одређују познате ознаке – репутација,

дистинктивност и веза између ознаке и робе која је предмет обележавања. Потом су

испитиване функције познате ознаке као и утицај који проширена заштита има на

титуларе права и друге учеснике у промету. На тај начин је одређен појам познате

ознаке у његовом нормативном и функционалном значењу. У другој глави је

анализиран сам појам репутације с посебним освртом на различита тумачења његове

садржине – испитане су последице прешироког и преуског тумачења овог појма што

је приближило ближем одређењу проблема који је предмет истраживања. Потом су

испитивани облици повреде познатог жига имајући у виду специфичне последице

које су услов прописане заштите. Посебно је обрађена тема мисаоне везе која се

ствара код учесника релевантне јавности при сусрету са познатом ознаком, како би се

испитало да ли је управо квалитет ове везе централни елемент методе за њихову

идентификацију. Напослетку, анализиране су одлуке из судске праксе те је утврђено

у којој мери се овај институт тумачи уједначено од стране надлежних судских и

управних органа. Трећа глава се бави проучавањем разлога проширене правне



заштите познатих ознака, са циљем да се одреди узрочна веза између ових разлога и

мере познатости која би требало да одређује проширену заштиту. Посебан осврт је

учињен на економско оправдање проширене заштите, уз испитивање и других

теорија које на другачији начин објашњавају ratio овог института.

Предмет другог дела дисертације je идентификација познатих ознака у промету,

полазећи од појма познате ознаке, садржине и разлога проширене правне заштите

како су утврђени у претходном делу. Овај део је такође подељен на три главе и у

њему су разматрани конкретни критеријуми које је потребно ценити као и њихова

повезаност. У четвртој глави предмет анализе били су критеријуми прописани

Препорукама Светске организације за интелектуалну својину, с посебном критичком

анализом сваког од предложених критеријума. Испитано је да ли се могу

поистоветити критеријуми за утврђивање познатости општепознатих знакова и

ознака се репутацијом, или је потребно правити разлику. Даље, предмет истраживања

у овом делу била су и доказна средства којима се доказује оствареност одређених

критеријума, као и правилно дефинисање релевантне јавности у односу на коју је

познатост потребно ценити. У петој глави је испитан однос квантитативних и

квалитативних критеријума, уважавајући појам познате ознаке и његове

конститутивне елементе како су одређени у првом делу дисертације. Посебан фокус

анализе у овом делу био је углед ознаке односно важност овог фактора за одређивање

познатости која доноси проширену заштиту. Предмет шесте главе јесте нова метода

за одређивање познатости ознаке. Истраживање је у овом делу обухватило и питање

надлежности за одлучивање о статусу познатости, где је испитивано решење

успостављање искључиве надлежности управног органа. Уважавајући закључке из

претходних глава дисертације, у последњој глави дефинисани су обавезни и

факултативни критеријуми којима се правилно утврђује статус познатости, са

освртом на начине њиховог правилног одмеравања.

У Закључку је испитана доказаност хипотеза које су представљале полазну основу

истраживања и изражен је став да је истраживање допринело одређивању поузданије

методе за утврђивање познатости ознаке. Као највећи недостатак изложене методе



издваја се одсуство прецизно дефинисаних прагова остварености два обавезна

критеријума која је потребно  ценити. Иако је спроведено истраживање потврдило

тезу о нужности високих захтева остварености критеријума, ово поље истраживања

оставља простор за даљу анализу. Дисертација је показала да је проширена заштита

ознака са репутацијом у претежном делу уско везана за примарну функцију

разликовања производа на тржишту. Имајући у виду посебне услове заштите,

позната ознака није предмет заштите као таква већ су то њена дистинктивност и

углед, односно управо оне карактеристике које омогућавају вршење њене примарне

функције. Функционални приступ не оправдава успостављање заштите од

искоришћавања угледа ознаке, те у овом делу дисертација потврђује ставове о

преображају природе жига ка праву блиском својинском. С друге стране, дисертација

је потврдила и значај препознавања преображаја ознаке као интелектуалног добра у

савременом свету информационих технологија, где је успостављање проширене

заштите одговор права жига на измењене услове људске интеракције. Најзад,

дисертација је допринела формулисању конкретне методе за оцену познатости

ознаке, која препознаје два критеријума као обавезна: препознатљивост ознаке у

релевантној јавности и јачину особености ознаке. Два наведена својства одговарају

двојној, квалитативној и квантитативној природи ознаке. Поред наведених, одређени

су и критеријуми који могу бити предмет оцене, као и они које не би требало узимати

у обзир. Изведена подела релевантних критеријума и њихова оцена заснована је

изложеном схватању функција познатог жига и њихове посебне заштите.

Кључне речи: жиг, репутација, дистинктивност, познатост ознаке, проширена правна

заштита, изузетак од начела специјалности, мисаона веза, критеријуми за процену
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CRITERIA FOR DETERMINING DEGREE OF FAME IN TRADEMARK LAW

Abstract

The subject of this research are the famous marks and their broaden protection, with

particular focus on criteria for their identification. The first aim of dissertation is to define a

degree of distinctiveness which brings the status of famous mark. The second aim of this

research is to define concrete factors for establishing the fame of a mark, and to get closer

to the precise, accepted method for identification of famous marks in market. The doctoral

dissertation contains two parts, beside the Introduction and the Conclusion. In the first part,

the subject of analyses was legal regime of broaden protection of famous marks. This part

is divided into three sections. The Section I explores the term of a famous mark, with

reference to the legislation in Republic of Serbia and European Union, but also to the

legislation regulating this matter in past. After that, the three central terms defining the

famous marks were analysed – the reputation, distinctiveness and connection between a

mark and a good which is a subject of designation. After that, the functions of famous

marks were examined and also the influence that the broaden protection has to the holders

and other market players. This led to establishing the term of famous marks in its normative

and functional meaning. In Section II, the term of reputation was analysed, with special

focus on different interpretations of its meaning: the consequences of too broad and too

narrow interpretation of this term. Afterwards, the different models of famous trademark

infringement were examined; having in mind the specific consequences which are

requirements for broaden protection. The associative link in the minds of relevant public

participants when seeing the mark was examined in details, in order to establish whether

the quality of the same could be the central method for famous marks identification. At the

end of this part, the decisions from court practice were analysed, in order to establish if the

institute is being interpreted in the unique manner by the relevant authorities. The Part III

deals with the reasons of broaden protection of famous marks, with the aim to determine

the casual link between the reasons and the degree of fame which should enable the



broaden protection. A special focus was made to the economical justification of broaden

protection, and also the other theories which differently explain the ratio of this institute

were explored.

The subject of the Second Part of dissertation is identification of a famous mark in the

market, starting from the term of a famous mark, content and reasons of broaden protection

as defined in the previous Part. This Part is also divided into three Sections, and it deals

with the concrete criteria which should be considered as well as their interdependence. In

the Section IV, the subject of our analyses were criteria prescribed by the

Recommendations of the World Intellectual Property Organization, with the special critical

analyses of each of the proposed criteria. We questioned whether the criteria for

determining the well-known marks could be equalized with the ones for determining of

fame of trademarks with reputation, or a difference should be made. Furthermore, the

subject of research in this part were also the evidence which should prove the fulfillness of

the set criteria, as well as the proper defining of relevant public that should be taken into

account when assessing a fame. In the Section V the relation between quantitative and

qualitative criteria was examined, taking into account the definition of famous mark and its

constitutive elements as determined in the First Part of Dissertation. Special focus of

analyses in this part was on reputation of the mark, or the importance of this factor for

determining the fame which brings the broaden protection. The subject of Section VI was

the new method for determining the fame of a mark. The research in this part covered the

question of jurisdiction for considering the degree of fame, where the solution of exclusive

jurisdiction of an administrative authority was explored. On the base of the conclusions

from the previous sections of dissertation, in the last section the obligatory and facultative

criteria for a proper identification of status of fame were determined, with the focus on the

methods for their proper assessment. In Conclusion the starting hypotheses were assessed

and it was concluded that the research contributed to the determination of a reliable method

for assessment of trademark’s fame. The most important deficient of the presented method

would be a lack of precisely defined degrees of fulfillness of the two obligatory criteria

which should be taken into consideration. Even though the research confirmed the thesis on



necessity of high level of fullfillness of criteria, this field of the research opened the space

for further analyses. The Dissertation confirmed that the broaden protection of famous

marks is mostly closely related to the primary function of differentiation of the goods in the

market. Having in mind the special requirements of protection, the famous mark is not

subject of a protection as such but rather the subject are its fame and distinctiveness, or

those exact characteristics which enable its primary function. The functionality approach

does not justify protection from taking unfair advantage of reputation, ant therefore in this

part the dissertation confirms the stances on change of the nature of a trademark right

towards the right which is close to the property right. On the other side, the dissertation

confirmed the importance of recognizing the change of a mark being an immaterial good in

the contemporary world of informational technologies, where the broaden protection

provides response from a trademark law to the changed conditions of human interaction.

Finally, the dissertation contributed to setting the concrete method for assessment of fame

of a mark, which recognizes two criteria as obligatory: the recognition of a mark among the

relevant public and the strength of the mark’s identity. The two mentioned characteristics

fit into the dual, qualitative and quantitative nature of a mark. Beside the mentioned, the

criteria which could be also taken into account were determined, as well as the ones which

should not be taken into account. The mentioned division of relevant criteria and their

assessment is based on the presented stances on functions of a famous trademark and their

special protection.

Key words:  trademark, reputation, distinctiveness, fame of a mark, broaden legal

protection, exemption from the principle of speciality, associative link, criteria for

determining of degree of fame, consumers surveys

Scientific field: Law

Scientific subfield: Intellectual property law
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УВОД

Forma dat este rei - форма даје суштину ствари. Однос између спољашњег и

унутрашњег и питање њиховог међудејства предмет је изучавања различитих наука.

У контексту правне науке, ова дихотомија заузима посебно место у праву жига,

будући да је реч о заштити нематеријалног добра које управо кроз допринос форми

битно одређује и суштину ствари. Значај знака којим се производ обележава не

исцрпљује се у његовој примарној функцији разликовања, већ је његов домет као

преносиоца информације далеко шири. Имајући у виду улогу средстава

комуникације у савременом добу, питање правног уређења права на знаку добија на

посебном значају и чест је предмет расправе у домаћој и светској стручној јавности.

Предмет ове дисертације је идентификација познатих ознака у контексту проширене

заштите коју познаје и домаће право жига. С обзиром на то да правила о проширеној

заштити подразумевају битно шира овлашћења титулара, те чињеницу да се његово

право протеже на све производе а не само оне обухваћене заштитом, то је од посебне

важности правилно утврђивање статуса познатости ознаке. Иако је домаћа правна

традиција у погледу проширене заштите познатих ознака у великој мери усклађена са

европском, пракса домаћих надлежних органа указује на недостатак правилног

разумевања овог института. Полазећи од разлога и садржине проширене заштите

познатих ознака, аутор дисертације настоји да дефинише релевантне критеријуме за

процену статуса познатости ознаке у праву жига.

Значај овог истраживања огледа се у неколико аспеката. Очекује се да резултати

истраживања допринесу утврђивању конкретних параметара који одређују познатост

ознаке. Потом, анализа разлога проширене правне заштите као и садржине појма

познатих ознака допринеће расправи о измењеној функцији овог права. Испитивањем

нових околности у којима се одвија савремени тржишни промет, аутор дисертације

настоји да утврди у којој мери ће проширена заштита остати у домену изузетка од
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стандардне заштите ознаке жигом. Стога, очекујемо да дисертација има практични и

теоријски значај.

Истраживање полази од четири хипотезе. Прва је тврдња да је познатост динамична

категорија која има како квантитативну тако и квалитативну димензију, те да

коришћени методи који подразумевају процену само квантитавних критеријума нису

довољно поуздани. Такође, процена квантитативних критеријума не треба да

подразумева параметре одређене у апсолутној вредности. Прегледом досадашње

праксе могуће је уочити неколико фактора који су од значаја за утврђивање

познатости. У теорији превладавају заговорници става да је довољно испитивање

квантитативних критеријума, те да квалитативни критеријуми (околности које

дефинишу углед ознаке) нису од значаја. Постоје и они којима се приклањамо и чији

став ћемо настојати да оправдамо, а који сматрају да су за утврђивање познатости од

значаја обе врсте критеријума. Наиме, сматрамо да критеријуми чија се вредност

може емпиријски измерити и бројчано изразити (попут тржишног удела,

квантификоване инвестиције уложене у рекламирање ознаке, временске димензије

употребе ознаке и других) јесу неопходан део анализе познатости ознаке. Међутим,

сматрамо да подједнако важан елемент процене треба да буду управо околности које

се односе на углед жигом заштићене ознаке. Ово стога што полазимо од тога да је

познатост субјективна категорија, која одражава пре свега однос учесника у промету

према ознаци. Зато сматрамо да све околности које утичу на углед, укупност свих

асоцијација које јавност везује за конкретан знак, морају бити обухваћене анализом

познатости. У том смислу сматрамо да потврђивање ове хипотезе подразумева и

одређивање према појму познатости, што отвара простор за његову дубљу анализу.

Наиме, у теорији постоји и став да је потребно разликовати појам познатости када се

одређује стицање проширене заштите с једне стране, и појам познатости када се

утврђује повреда жига с друге стране, те да критеријуми за њено утврђивање треба да

буду процењивани различито. Испитивањем наведених ставова залази се у

разматрање правно заштићених функција ознаке заштићене жигом и њихове

оправданости. С обзиром на то да је познатост динамична категорија, те да је
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неопходно уважити различитост свих околности прометних кругова у односу на које

се ознаке анализирају, чини се оправданим не инсистирати на остварености

квантитативних критеријума у унапред дефинисаној апсолутној вредности.

Друга хипотеза јесте тврдња да надлежност за одлучивање о стицању статуса

познатости треба да буде концентрисана у једном специјализованом органу.

Испитивањем наведене хипотезе размотрићемо предности и недостатке утврђивања

познатости искључиво од стране управних органа. Како је и у домаћем праву као и у

праву Европске уније прихваћен систем стицања заштите ознаке регистрацијом, чини

се да има места разматрању идеје о проширивању надлежности постојећих органа и

на поступак утврђивања њене познатости. Предности изложеног решења могле би се

огледати у отклањању неуједначености у поступању, а једнообразна примена

прописаних критеријума од стране једног специјализованог органа допринела би

правној сигурности услед чега би била отклоњена неизвесност титулара о обиму

њиховог права. Такође, надлежни орган би услед константне праксе био у

могућности да дефинише и неутралише недостатке у примењиваним методама, што

би допринело ефикасности у његовом поступању. Могући недостатак оваквог

решења огледа се у чињеници да је познатост динамична категорија, те да је могуће

да ознака која у тренутку испитивања испуњава услове познатости, у неком периоду

након регистрације то својство фактички изгуби, што води њеној неоправдано

проширеној правној заштити. Потврда наведене хипотезе приближава нас

превазилажењу проблема непоузданости у примени постојећих критеријума.

Трећа хипотеза је заснована на запажању да се у пракси ознакама пречесто признаје

изнадпросечни степен познатости. То може бити показатељ да је прокламована

примарна функција жига, ефикасно регулисање тржишних односа, удаљена од онога

што је стварни ratio заштите овог права. Сматрамо да испитивање наведене тврдње

отвара наше истраживање према широј правно-филозофској расправи о функцији

жига, и функцији познате ознаке у промету. Дефинисање пожељног степена

познатости није могуће уколико се не крене од питања због чега се пружа проширена

заштита познатим ознакама. Наиме, општерихваћена је теорија о економском
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оправдању жига, која у његов фокус ставља заштиту тржишта. Такође, учестали су

ставови о преображају природе жига ка својинском добру. Међутим, уколико се

удаљи од ових почетних позиција, и подстицање здраве конкуренције схвати као

правилно уочена економска последица важења овог права, а не као вредност која је

била мотив за његово прописивање, можда је могуће другачије објаснити појаву

прешироког тумачења појма познатости. Са ове позиције посматрано, чини се

могућим уочити не тренд преображаја жига, већ тренд јачања монополског положаја

титулара који је од почетка заправо био у фокусу овог права. С тим у вези, као

одређени степени таквог развоја могли би се дефинисати: монопол пружен

стандардним жигом, ширење монопола кроз институт познатог жига, и најзад, даље

ширење монопола кроз шире тумачење појма познатости и нове облике повреде

познатог жига. Питање које проистиче из изложених разматрања и које је посебан

изазов за аутора дисертације, тиче се опредељења према мери у којој би право

требало да подржи интересе титулара, што је предмет испитивања наредне хипотезе.

Четврта хипотеза дисертације се састоји у тврдњи да дефинисање оптималног

степена познатости треба да се заснива на подобности ознаке да изазове мисаоно

повезивање одређеног квалитета код учесника у промету. Сматрамо да је граница

познатости ознаке која доноси проширену заштиту управо у оној мери која

омогућава да потрошачи доведу у мисаону везу старију и млађу ознаку на начин који

нарушава дистинктивну моћ или углед старије ознаке. Наиме, код ознака са

уобичајеном снагом обележавања1 не постоји могућност да потрошачи различитих

прометних кругова мисаоно повежу ознаке тако да дође до наведених последица.

Управо је повећана познатост ознаке елемент који омогућава мисаоно повезивање

поменутог квалитета. Зато сматрамо да је важно испитати на који начин учесници у

промету опажају ознаке, како их повезују, те како правилно утврдити ове околности.

Испитивање ове хипотезе води истраживању утицаја психолошких знања о опажању

на правила жиговног права, конкретно на дефинисање прага познатости ознаке који

проширује њену правну заштиту.

1 У дисертацији ћемо као синоним за ознаку која не ужива проширену заштиту, већ уобичајену,
користити и термин ознака стандардне снаге обележавања, односно стандардна ознака.
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Како је предмет ове дисертације регулисан позитивноправним прописима, у

истраживању ће бити употребљаван правни (догматски) метод, како би се de lege lata

открило право значење правних норми. У складу са основним правилима тумачења

правних норми, користиће се језичко, граматичко, систематско и телеолошко

тумачење. Овај метод као примаран биће употпуњен другим методама како би се

извели општи закључци и изнели предлози de lege ferenda. С обзиром на то да ће

предмет изучавања бити српско право и право Европске уније, од кључног је значаја

и примена упоредно-правног метода. Иако је предмет истраживања право жига које

је у великој мери у ова два система уједначено, сматрамо да је пракса европског

права далеко богатија, те да ће овај метод бити од користи ради анализе разлика и

сличности пре свега у практичном третману познатих ознака. Такође, на појединим

местима биће неопходан осврт на решења из других система, посебно права САД.

Ради испитивања промена и развоја функција ознаке биће коришћен историјско-

правни метод. Потом, размотриће се примена различитих метода за утврђивање снаге

обележавања познатих ознака кроз време, како бисмо уочили евентуалне

правилности у развоју методологије од времена увођења овог института у праксу до

данас. С  обзиром на то да ће се један део истраживања бавити разлозима проширене

заштите познатих ознака, биће примењен и нормативни метод. Препознавање кључне

функције жига у економском промету основна је позиција са које ће се анализирати

ваљаност постојећих метода утврђивања снаге обележавања, а затим и дефинисати

предлог поузданијих параметара. Потом, с обзиром на већ поменуту неопходност

разматрања теоријских оправдања заштите познатих ознака и ознака уопште, биће

примењен и мултидисциплинарни метод, посебно с обзиром на прихваћену теорију

економског оправдања заштите ових интелектуалних добара. Такође, разматраћемо

са којих се још позиција, осим правне и економске, може оправдати проширена

заштита познатих жигова. Када је реч о методама посредног закључивања,

користићемо дедукцију приликом извођења општих закључака, дефинисања

правилности и заједничких елемената у теоријским и практичним материјалима који

буду предмет анализе. Затим, применом индукције изводиће се закључци о природи

и улози појединих института, с обзиром на припадност одређеној групи, односно
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општа начела која се на њих односе. Применом аналогије изводиће се закључци о

сличним институтима, а посебан значај овај метод имаће приликом дефинисања

решења de lege ferenda која су један од циљева истраживања. У погледу техника за

прикупљање података, као доминантна ће бити коришћена анализа садржаја. Очекује

се да ће фокус овог истраживања бити на анализи бројних одлука надлежних органа

у којима су се изјаснили по питању познатости ознаке, те је очекивана и примена

статистичког метода при обради релевантних података.

Дисертација се састоји из два дела. Први део биће посвећен остварењу првог циља

истраживања - дефинисању степена познатости који доноси статус познате ознаке.

Поћи ћемо од упоредне анализе домаћег права и права Европске уније како би

испитали уједначеност поступања надлежних органа приликом идентификације

познате ознаке, као и какве дилеме у пракси доноси примена овог института. Након

што дефинишемо појам и функције познате ознаке као и садржину и разлоге

проширене заштите, у другом делу дисертације посветићемо се остварењу другог

циља истраживања - дефинисање конкретних параметара за утврђивање познатости

ознаке, односно прецизне методе за идентификацију познате жигом заштићене

ознаке у промету. Оваква подела дисертације почива на замисли да тек након што

дефинишемо шта је предмет заштите познатим жигом и који су разлози његовог

уређивања, можемо одредити критеријуме за одмеравање познатости која доноси

проширену заштиту. Такође, у првом делу рада настојаћемо да откријемо

неправилности у примени овог института, што би такође требало да допринесе

прецизнијем дефинисању методе у другом делу дисертације. На почетку сваког дела

биће ближе представљена структура излагања које следи.
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ДЕО I ПРАВНИ РЕЖИМ ПОЗНАТИХ ОЗНАКА

Глава 1

Појам познате ознаке

У првој глави рада биће испитана садржина појма познате ознаке2, полазећи од

његовог формалног уређења. Анализираћемо прописе који одређују овај институт у

домаћем праву и праву Европске уније, с намером да утврдимо ниво њихове

усклађености. Након одређивања његове нормативне садржине, испитаћемо у којој

мери она одговара садржини овог појма уобличеној у пракси надлежних органа.

Настојаћемо да издвојимо битне институте који га одређују и критички ћемо их

проблематизовати ради правилног разумевања њихове садржине и начина на који

утичу на појам познате ознаке. У другом делу ове главе испитаћемо функције

познате ознаке и истражити да ли постоји разлика у њиховом третману у

позитивноправним прописима у односу на заштиту која се пружа у пракси.

Напослетку, размотрићемо које последице правна заштита познатих ознака има на

промет из угла титулара права са једне стране, и из угла других учесника у промету,

са друге стране. Очекујемо да ће прва глава дисертације допринети циљу

истраживања тако што ће се јасно дефинисати шта је предмет процене у односу на

коју се настоје одредити правилни критеријуми.

2 Иако важећи Закон о жиговима познаје термин чувени жиг, у раду ћемо као синониме користити
термине познате жигом заштићене ознаке и ознаке са репутацијом. Наведено је у складу са праксом
великог дела теорије која подразумева напуштање термина чувености у корист појма који одражава
нешто нижи стандард захтева познатости. Такође, у дисертацији ћемо настојати да јасно разликујемо
термине жиг и жигом заштићена ознака, настојећи да правимо потребно разликовање између
субјективног права и предмета његове заштите.
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I. Појам познате ознаке у праву Републике Србије

У домаћем правном систему институт ознаке која ужива проширену заштиту уређен

је Законом о жиговима (Службени гласник РС бр. 104/2009, 10/2013, и 44/2018 – др.

закон, у даљем тексту: ЗОЖ)3, где је она одређена као заштићени знак који је код

учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе

репутације. Из наведене законске норме следи да је појам познате ознаке одређен

следећим карактеристикама: заштићен знак, знак високе репутације, знак који је код

учесника у промету несумњиво познат као такав.

У вези са првим елементом појма познате ознаке, условом да је реч о заштићеном

знаку, ЗОЖ одређује да је управо ово један од елемената који суштински раздваја

општепознате4 знакове и познате жигове – док први појам обухвата нерегистроване

ознаке за које се заштита пружа само у односу на исте или сличне производе5, други

појам обухвата само ознаке које су регистроване те у вези са којима је носилац стекао

жиг. Такође, термин заштићени се има тумачити у складу са духом и других одредби

ЗОЖ којима је прописано да се заштита пружа и пријављеним знаковима, под

одложним условом регистрације.

3 Одредбом чл. 5. ст. 1. тч. 12. ЗОЖ прописује као једну од релативних сметњи и неподобност знака
који, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, представља репродукцију, имитацију,
превод или транслитерацију заштићеног знака другог лица или његовог битног дела, који је код
учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе репутације, ако би се
коришћењем таквог знака нелојално извлачила корист из стечене репутације чувеног жига или би се
штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији.
4 Одредбом чл. 5 ст. 1 тач. 11. ЗОЖ прописана је као једна од релативних сметњи и неподобност знака
који је истоветан или сличан, за исту или сличну врсту робе, односно услуга знаку другог лица који је
познат у Републици Србији у смислу члана 6bis Париске конвенције о заштити индустријске својине
(у даљем тексту: општепознати знак). На овом месту скрећемо пажњу на чињеницу да законодавац не
поставља ни један додатан услов код релативне сметње у виду ранијег општепознатог знака, за
разлику од сметњи у виду раније ознаке са репутацијом или раније сличне ознаке регистроване за
сличну или исту робу. O садржини појма општепознатог знака и разлика у правној заштити у односу
на ознаку са репутацијом више у првој глави другог дела дисертације.
5 У даљем тексту дисертације користићемо само термин производ који у себи обухвата и робу и
услугу.
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Следећи елемент појма познате ознаке односи се на њену репутацију. У даљим

одредбама ЗОЖ, међутим, не садржи ближе одређење овог појма. Уместо дефиниције

појма репутације (угледа), у закону су наведени параметри према којима се он има

ценити: упознатост релевантног дела јавности са знаком, укључујући и познавање до

кога је дошло путем промоције знака. Релевантан део јавности подразумева стварне и

потенцијалне купце предметног производа, као и лица укључена у канале његове

дистрибуције6.

Имајући у виду да законодавац изричито наводи два параметра према којима треба

ценити репутацију, неопходно је поћи од њихове садржине.

1) Упознатост релевантног дела јавности са знаком

Појам упознатости није ближе одређен законским нормама, стога је могуће

закључити да његово квалитативно одређење подразумева два облика: упознатост у

смислу да релевантан део учесника јавности потврђује да се раније сусрео са тим

знаком, или упознатост у смислу да релевантан део јавности потврђује да му је знак

познат од раније и има јасну свест о његовој вези са конкретним производом (ставља

га у одговарајући контекст са носиоцем жига и производом који се њиме обележава).

Имајући у виду да се ради о оцени репутације конкретног знака, сматрамо да је

једино оправдано тумачење оно према којем се појам упознатости може сматрати

квалитативно одређеним као у другом поменутом решењу, дакле упознатост у

смислу свести о ранијем постојању знака и контексту у којем постоји.

Законодавац јасно дефинише релевантну јавност као стварне и потенцијалне купце

предметног производа, као и лица укључена у канале њене дистрибуције. Неоспорно

је да је једноставно утврдити ко су стварни купци – лица која су одређени производ

купила, али проблем може настати код одређивања потенцијалних купаца. Сматрамо

да има места тумачењу да је намера законодавца овде била да обухвати исту

6 Чл. 5 ст. 5 ЗОЖ.
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интересну групу којој припадају и стварни купци, само на начин да се обухвате лица

која заправо још увек нису била купци предметног производа, али би по логици

ствари то очекивано могла бити у будућности. С обзиром на значај одређивања

релевантне јавности, сматрамо да овде може бити посебан изазов одредити природу

производа те у вези са тиме његове потенцијалне купце, посебно онда када је реч о

специфичном производу који није предмет свакодневног промета.

У релевантну јавност спадају и лица укључена у канале дистрибуције производа у

односу на који се знак употребљава. Круг ових лица зависи од природе производа у

питању, те је овај део норме одређен јасно у мери у којој је то могуће.

Напослетку, можемо испитати да ли су оваквим одређењем обухваћена сва лица која

представљају релевантну јавност, односно која реално долазе у контакт са ознаком

која је предмет процене. Другим речима, постављамо питање да ли постоји круг лица

који не обухвата нити стварне или потенцијалне купце нити лица која се налазе у

каналима дистрибуције одређеног производа. Примера ради, авиомеханичари нису

нити стварни нити потенцијални купци авиона, нити су непосредно укључени у

канале дистрибуције ове робе. Па опет, када је реч о ознакама којима се обележавају

модели авиона, авиомеханичари свакако спадају у круг лица која заправо јесу међу

најупознатијима са њима.

Примећујемо да законодавац не даје квантитативно одређење појма релевантне

јавности, односно не одређује део релевантне јавности који би требало да буде

упознат са промоцијом знака. Другим речима, нејасно је на колики проценат

релевантне јавности упућује ова одредба. С обзиром на изостанак даљих смерница о

наведеном питању, за потребе овог дела рада констатујемо да у важећем пропису

постоји извесна правна празнина у вези са тим, о чему ће детаљно бити речи у даљем

тексту дисертације7.

2) Познавање до којег је дошло путем промоције знака

7 Видети прву главу другог дела дисертације.
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Законодавац овим делом норме даје на значају промотивним активностима и указује

на то да се у обзир морају узети и начини оглашавања у промету. На први поглед

нејасан је домашај овог дела норме, имајући у виду да је његово језичко одређење

такво да се односи на ближе дефинисање упознатости са знаком (...у обзир се узима

упознатост релевантног дела јавности са знаком, укључујући и познавање до којег је

дошло путем промоције знака). Наиме, имајући у виду садржину појма упознатости

како смо то у ранијем делу рада коментарисали, нејасно је због чега законодавац

додаје посебно познавање до којег је дошло путем промоције знака. Ово посебно

имајући у виду да су стварни и потенцијални купци предметног производа са знаком

најчешће упознати путем промоције знака, а ређе на друге начине. Мишљења смо да

законодавац овим делом норме прописује да се у обзир узима и упознатост услед

промоције знака иако он није непосредно коришћен на домаћем тржишту, у смислу

понуде производа њиме обележеног – на овом месту констатујемо да је потребно

правити разлику између употребе ознаке за потребе одржавања жига у важности са

једне стране, и употребе ознаке за потребе утврђивања познатости, са друге стране. О

последицама ове осетљиве разлике говорићемо у другој глави првог дела

дисертације.

Такође се осврћемо на услов по коме знак треба да буде познат као знак високе

репутације.  Овакво навођење упућује да репутација треба да има одређени квалитет.

У теорији преовлађује тумачење да се овај квалификатив има тумачити као

позитивно својство, те се овим придевом појам приближава појму доброг угледа.

Дакле, овако постављен услов указује на то да је неопходно да се ознака код

потрошача везује за позитивне асоцијације – у супротном, уколико је знак широко

познат али лоше репутације, чини се испрва да не би били испуњени законом

прописани услови за његово одређење као познатог.

Трећи елемент који одређује садржину института познате ознаке односи се на то да је

знак несумњиво познат учесницима у промету као знак високе репутације. Чини се да

оваквим квалификативом законодавац настоји да сузи примену норме на одређени

мали број ознака које уживају проширену заштиту.
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Сходно наведеном, следи да је појам познатих ознака у домаћем праву одређен

нормом која у себи садржи два правна стандарда8 (несумњиво познат и висока

репутација) као и упућивање на утисак учесника у промету који чине релевантну

јавност. Закључујемо да оваква норма отвара простор за различиту примену у пракси.

Практичну примену овог института ближе уређује Методологија поступања Завода за

интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по

регистрованим жиговима9 (у даљем тексту: Методологија). Наведени акт ближе

уређује питање утврђивања познатости, али не одмиче даље у смислу конкретнијег

одређења самог појма познатих ознака или давања ближих смерница за тумачење

поменутих правних стандарада.

Имајући и виду наведено, јасно је да је појам познате ознаке у важећем закону

одређен оквирно. За његову примену у пракси неопходно је да надлежни орган

утврди: 1) да ли је ознака заштићена, 2) који круг лица чини  учеснике у промету,

односно релевантну јавност, 3) да ли је ознака учесницима у промету несумњиво

позната као ознака високе репутације.

Поређења ради, указаћемо кратко на појам познатих ознака у раније важећим

прописима домаћег законодавства. Наиме, претходним Законом о жиговима

(Службени лист СЦГ бр. 61/2004, 7/2005), појам познатог жига дефинисан је на

идентичан начин као и сада важећим. Законом о жиговима који је претходио овом

пропису (Службени лист СРЈ бр. 15/95 и 28/96), који је уједно и први закон о

жиговима у домаћем законодавству, позната ознака дефинисана је у чл. 5. којим је

прописано да се жигом не може заштитити знак који је без обзира на робу или

8 О правним стандардима М. Јовановић наводи: „правни стандарди су нормативни појмови који
мењају своју конкретну садржину зависно од сваког конкретног случаја, а ипак остају у суштини исти.
Процењују се према томе како би просечан човек поступио у датим околностима. Правни стандарди
не имплицирају слободу субјекта обавезе. У датим околностима само једно понашање јесте оно које је
допуштено“. Видети више у: Увод у право, Издавачки центар Правног факултета у Београду, 2014.
9 Завод за интелектуалну својину, Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у
поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима, 2017 – доступно на:
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/metodologija.pdf.sav. Даље у фусноти
Методологија Завода.



13

услуге на које се односи код учесника у промету у Савезној Републици Југославији

несумњиво познат као знак високог реномеа којим своју робу односно услуге

обележава друго лице (чувени жиг). У даљем тексту изостају ближа одређења

појмова „учесника у промету“ и „несумњиво позната“.

Уочљиве су извесне разлике у односу на начин дефинисања појма познате ознаке у

првом Закону о жиговима из 1995. године и у важећем пропису. Пре свега, појам

реномеа замењен је појмом високе репутације10. Имајући у виду значење речи

реноме11, закључујемо да овај појам такође садржи квалитативну димензију односно

подразумева вредносно позитивно значење. Сходно наведеном, ова разлика заправо

не представља суштинску промену.

Даље, ранијим прописом је одредеђено да је реч о ознаци „којом своју робу

обележава друго лице“. Овакво одређење јесте битна разлика у односу на важећи

пропис који садржи изричит захтев да знак буде заштићен (регистрован). Језичким

тумачењем цитиране норме следи да је законодавац пружио заштиту познатим

ознакама без обзира на то да ли су регистроване или не, уз услов да се користе за

обележавање производа. Имајући у виду  регулисање садржине правне заштите12 у

даљим нормама, мишљења смо да ипак није реч о циљано другачијој правној

заштити већ пре о непрецизно сроченој законској формулацији, те да је заправо

позната ознака уживала заштиту такође под условом регистрације односно пријаве.

Потом, указујемо да постоји битна разлика у дефинисању релевантне јавности у

односу на коју се познатост има ценити. Из текста цитиране норме следи да се

познатост ценила у односу на све учеснике у промету, дакле реч је о општој јавности.

За разлику од оваквог регулисања, важећи закон садржи уже дефинисан круг лица

који спадају у релевантну јавност у односу на коју се познатост цени. Наведена

разлика може водити значајним последицама на пољу метода којима се познатост
10 О различитим терминолошким одређењима познатих ознака видети више у: Livadariu Andreea,
“Notorious, Reputed and Famous Trademarks”, Lex et Scientia International Journal, Vol. 1, 2015.
11 Изворно француска реч (renommée) која у преводу на српски језик значи добар глас, углед, слава.
12Одредба чл. 34. тадашњег закона прописује:носилац жига не може забранити другом лицу да исти
или сличан знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим ако је у питању
чувени жиг.
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утврђује, имајући у виду да је и стандард познатости ознаке постављен на очито

вишем нивоу него што је то у важећем ЗОЖ.

Напослетку, закључујемо да и ранија норма садржи правни стандард „несумњиво

познат“ те да изостаје његово ближе одређење.

Анализом разлика у третману појма познате ознаке у прописима који су уређивали

овај институт од његове појаве у домаћем правном систему до данас, закључили смо

следеће:

1) постоји константа у квалитативној димензији овог појма – од почетка је реч о ознаци

која симболише посебно добре карактеристике, које је чине ознаком високе

репутације, доброг угледа, реномеа и сл.

2) постоји константа у захтеву велике извесности оваквог статуса, изражена кроз

правни стандард „несумњиво познат“. Овакво одређење може имати утицаја и на

доказивање статуса познатости.

3) постоји разлика у одређивању релевантне јавности у односу на коју се познатост

ознаке цени – док је раније законодавац регулисао познатост у односу на општу

јавност, сада је круг лица сужен и обухвата само лица која имају неку улогу на

тржишту производа обележеног ознаком. Наведена разлика може бити од значаја за

доказивање статуса познате ознаке.

Анализом појма познате ознаке у домаћим прописима као и његовог развоја

одредили смо нормативно значење појма који је предмет истраживања у домаћем

праву13. У наставку ћемо испитати у којој мери то значење одговара појму познате

ознаке како је одређен у праву Европске уније, преиспитујући на тај начин тезу о

високом степену усклађености домаћих прописа са европским правом.

13 Више о теоријским погледима на развој појма ознака са репутацијом видети у:Влашковић Божин,
„Појам чувених жигова“, Правни живот, бр. 11, 1995.
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II. Појам познате ознаке у праву Европске уније

У праву Европске уније право жига уређено је Директивом 2015/2436 Европског

парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о усклађивању прописа држава

чланица који се односе на жиг14 (у даљем тексту: Директива), а у складу са њом

државе чланице регулишу ово право својим националним законима. Такође, на снази

је и Уредба 2017/1001 Европског парламента и Савета о жигу Европске уније15 (у

даљем тексту: Уредба) која регулише институт жига Европске уније16. Имајући у

виду да је појам познатих ознака на идентичан начин дефинисан у оба извора,

коментарисаћемо решења садржана у Директиви. Појам познатих ознака дефинисан

је чл. 5. ст. 3. Директиве у коме се наводи да је релативна сметња регистрацији жига,

као и основ за утврђење његове ништавости, сличан или идентичан ранији жиг без

обзира на то да ли обухватају исте, сличне или различите робе односно услуге,

уколико тај ранији жиг има репутацију у држави у којој је знак пријављен или

регистрован, или у случају жига ЕУ – има репутацију у Унији, при чему би употреба

каснијег жига без оправданог разлога представљала непоштено извлачење користи од

или би била штетна по дистинктивни карактер или репутацију ранијег жига.17

Као што видимо, појам познате ознаке у праву Европске уније одређен је као ознака

са репутацијом у држави потписници или Унији уколико је реч о жигу ЕУ18. За

почетак, примећујемо да пропис неспорно регулише жигом заштићену ознаку, као

што то изричито чини и домаћи Закон о жиговима. Даље, кључан елемент појма

познатих ознака је такође репутација. Сама Директива не садржи никакве даље

14Директива (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о
хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг (даље у фусноти: Директива из
2015. године).
15 Уредба 2017/1001 Европског парламента и Савета о жигу Европске уније  (даље у фусноти: Уредба
из 2017. године)
16 Жиг Европске уније (донедавно називан комунитарним жигом) је право којим се штити ознака са
важењем на територији свих земаља чланица Уније. Осим територијалног важења, обим правне
заштите је регулисан на идентичан начин као и код националних жигова држава чланица.
17 Одредба члана 5. ст. 3. Уредбе из 2017. године.
18 Више о овом институту видети: Мина Јовановић, „Жиг Европске уније – специфичности и спорна
питања“, Право и привреда, 2016.
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одреднице о томе на који начин се репутација има ценити, за разлику од домаћег

закона који то чини. Потом, примећујемо да репутација није даље вредносно

одређена као „висока“, „изузетна“ или слично. Језичким тумачењем ове норме следи

да у праву Европске уније позната ознака може бити и она која ужива негативну

репутацију, што је могућност која је, чини се, искључена домаћим законом.

Потом, примећујемо да изостаје одређење релевантног сектора јавности. Наиме, из

цитиране норме следи да је потребно да ознака буде позната у држави чланици

односно Унији. Овде констатујемо да је оваквим нормативним одређењем отворен

пут схватању да познатост треба ценити у односу на општу јавност, а не у односу на

уже одређени круг лица који је на неки начин повезан са тржиштем производа на

који се ознака односи19. Следи да у овом делу постоји разлика у односу на решење

домаћег законодавца, који је ово питање уредио битно другачије.

Сходно наведеном, закључујемо да је важећом Директивом појам познатих ознака

такође регулисан оквирно, те да примена ове норме оставља могућности за различита

тумачења у пракси. Донекле се овакав приступ и може оправдати имајући у виду

улогу директиве као правног инструмента у праву ЕУ20, те чињеницу да је државама

чланицама остављена слобода да националним законима ближе уреде одређена

питања, у складу са директивом.

Имајући у виду наведено, како би утврдио да ли одређена ознака ужива проширену

заштиту у праву Европске уније, надлежни орган треба да утврди: 1) да ли је ознака

заштићена, 2) да ли ознака ужива репутацију у односној држави, односно у Европској

унији.

19 У даљем тексту дисертације (прва глава другог дела) показаћемо да је пракса судских и управних
органа показала да се ова норма примењује на начин да се као релевантна јавност подразумева ужа
катергорија учесника на тржишту од опште јавности.
20 Директиве су правни акти органа Уније који постављају опште циљеве које државе чланице морају
остварити. На националним законодавствима чланица остаје слобода да уреде правила у складу са
директивом одређеним стандардом заштите. Више о правним актима Европске уније видети у:
Кошутић Будимир, Милисављевић Бојан, Ракић Бранко, „Увод у право европских интеграција“,
Правни факултет Универзитета у Београду, 2018.
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Указујемо на још једну специфичност Директиве у односу на ЗОЖ; наиме, Директива

познаје две категорије ознака које уживају виши степен познатости од уобичајених –

прва су ознаке које су општепознате у смислу чл. 6bis Париске конвенције за заштиту

интелектуалне својине од 20. марта 1883. године21 (даље: Париска конвенција), а које

су прописане као релативна сметња регистрацији жига, а друга су ознаке са

репутацијом, које по садржини правне заштите одговарају појму познатих ознака из

ЗОЖ. С обзиром на изостанак даљих одредби које би изричито појасниле о ком

степену познатости је реч код једних и код других, не постоји основ за закључак да за

обе категорије ознака постоји захтев за једнаким степеном познатости који им

доноси одговарајући статус22. За разлику од наведеног, у ЗОЖ је изричито прописано

да се познатост једне и друге категорије има ценити у складу са истим параметрима.

Наиме, овде указујемо и на то да је појам репутације другачији од појма чувености,

квалитативно слабији23. Другим речима, указујемо да из самог језичког тумачења

следи да постоји разлика у степену репутације који одређује познате ознаке у

домаћем праву и у праву Европске уније, имајући у виду да „висока репутација“ не

може логично бити исто што и „репутација“.

Надлежни орган који спроводи послове регистрације жигова на територији Европске

уније је Завод за интелектуалну својину Европске уније (у даљем тексту: EUIPO), те

се примена анализираних норми може испитати кроз рад овог органа. За потребе овог

21 Париска конвенција за заштиту интелектуалне својине од 20. марта 1883. године ратификована је
Уредбом о ратификацији („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 5/74 и "Сл.
лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 7/86 - др. уредба) (даље у фусноти – Париска конвенција). У
члану 6bis прописано је: Земље Уније обавезују се да, било по званичној дужности, ако законодавство
земље то допушта, било на тражење заинтересованог, одбију или пониште регистровање и забране
употребу фабричког или трговачког жига који представља репродукцију, потраживање или превод,
тако извршен да може створити пометњу са неким жигом који би надлежна власт земље
регистровања или употребе сматрала да је у тој земљи несумњиво познат као жиг лица које ужива
право да се користи овом конвенцијом и употребљава се за истоветне или сличне производе. На исти
начин поступиће се и ако битни део жига представља репродукцију једног таквог жига који је
несумњиво познат или подражавање које може створити пометњу са овим жигом.
22 Ипак, одлуком у предмету C-375/97 Европски суд правде је заузео став да се ови термини имају
тумачити једнако. О овоме ће бити више речи у првој глави другог дела дисертације.
23 Ghidini Gustavo, „Intellectual property and Competition Law“, Edward Elgar Publishing, 2006., 85.
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дела рада осврнућемо се на EUIPO Водич о ЕУ жиговима24 (у даљем тексту: Водич) о

процени статуса познатости ознаке, као правни акт који може детаљније обрађивати

питање нормативног садржаја овог појма. Водич је конципиран тако да у великом

делу упућује на релевантну судску праксу кроз коју је формирано одређено

тумачење, али ми ћемо се за потребе овог дела рада позабавити закључцима односно

смерницама које су израз самог Водича, док ће предмет појма познатих ознака у

пракси надлежних судова бити обрађен накнадно.

Водич ближе дефинише појам репутације као „праг познатости“ чија је суштинска

димензија у квантитету25, те наводи да је неопходно да ознака буде позната

значајном делу релевантне јавности у односу на производ за који је регистрован тај

конкретан знак. Такође, одређено је и да је економска вредност репутације такође

предмет заштите, те да се у обзир узимају и квалитативни аспекти. Наводи се да

репутација није инхерентна знаку, већ да се стиче употребом у односу на конкретан

производ.

У вези са релевантном јавности, уколико је реч о производима који су намењени

употреби од стране шире јавности, релевантну јавност чиниће целокупна јавност,

док, са друге стране, уколико је реч о производима који имају специфичну намену,

релевантна јавност биће ограничена на специфичне купце производа у питању.

Такође, осим стварних купаца у обзир се узимају и потенцијални купци као и јавност

која само индиректно долази у контакт са предметним знаком. Даље, истиче се да

није потребно утврђивати познатост у оквиру сваке од ових категорија јавности, већ

да је довољно да се установи познатост у оквиру једне од њих, у складу са одлуком

Суда правде Европске Уније у предмету C-375/9726.

24 EUPO Guidalines on EU trade marks – усвојене одлуком извршонг директора EUIPO EX-17-1 од
01.10.2017 .
25 Део C, одељак 5, Водича.
26 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408. Овакав став може бити проблематичан – несумњиво да
ће стварним купцима ознака бити позната. Норма која дефинише релевантну јавност не наводи без
основа неколико категорија учесника на тржишту које треба узети у обзир. Свођењем овог захтева на
само једну од њих битно се сужава домет ове одредбе и следствено спушта стандард који је потребно
постићи.
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Из оваквог одређења појма познатих ознака следи да стандард није постављен

претерано високо – наиме, захтев да ознака буде позната значајном делу јавности не

може се сматрати једнаким захтеву за несумњивом познатошћу како је то одређено

домаћим законом. Даље, и из навода Водича следи да је репутација појам који има

позитивно одређену квалитативну димензију, те да предмет заштите не би требало да

буду ознаке које су познате а за себе везују негативне асоцијације.

У наставнку ћемо анализирати како је појам познате ознаке био уређен раније

важећим прописима, у циљу препознавања тенденција у развоју правне заштите овог

института у Европској унији. Наиме, претходном Директивом бр. 2008/95/ЕЦ

Европског Парламента и Савета о усклађивању законодавстава држава чланица о

жиговима27, појам познате ознаке дефинисан је на идентичан начин – као ознака са

репутацијом. У овом делу констатујемо да постоји битна разлика у односу на

садржину правне заштите која је познатој ознаци пружена имајући у виду

дефинисање производа у односу на које се заштита пружа, о чему ће бити речи у

даљем тексту дисертације28. Такође изостаје даље одређење појма репутације или

параметара по којима се има ценити испуњеност овог услова. Закључујемо да не

постоје битне промене у одређењу појма познате ознаке.

Још ранијом, Првом Директивом Савета бр. 89/104/ЕЕЦ која регулише усаглашавање

законе држава чланица у вези са жигом29, појам познате ознаке дефинисан је на

идентичан начин, као ознака са репутацијом, без ближег одређивања садржине овог

појма. Сходно наведеном, поређењем раније важећих прописа који су регулисали

предмет истраживања и важеће Директиве, утврдили смо:

27 Директива бр. 2008/95/ЕЦ Европског Парламента и Савета од 22. октобра 2008. о усклађивању
законодавстава држава чланица о жиговима.
28 Запажање се односи на ограничење примене ове норме искључиво на различите производе, чиме се
доводи у питање правна заштита носиоца жигом заштићених ознака са репутацијом у односу на исте
или сличне производе, будући да је условљена вероватноћом настанка забуне. Више о томе у другој
глави првог дела дисертације.
29 Прва Директива Савета бр. 89/104/ЕEЦ од 21. децембра 1988. године.
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1) Постоји константа у одређивању појма познатих ознака као ознака са репутацијом у

држави чланици односно Европској унији.

2) Није се мењао појам познате ознаке, али се мењала садржина правне заштите која јој

је пружана.

Имајући у виду све што је напред наведено, можемо закључити да нормативно

уређење појма познате ознаке у домаћем праву није у потпуности усаглашено са

важећим прописом Европске уније. Наиме, кључне разлике састоје се у:

1) Различитом стандарду репутације који се захтева;

2) Одређењу тржишта односно релевантне јавности у односу на коју се познатост има

ценити (имајући у виду дефинисање круга лица која спадају у релевантну јавност

према ЗОЖ);

3) Појачаном захтеву извесности статуса познатости који је присутан само у ЗОЖ,

оличен кроз правни стандард „несумњиво познат“.

Сматрамо да је домашај оваквих разлика у правном регулисању потребно испитати

узимајући у обзир примену ових норми у пракси, стога ће коначан закључак о

усаглашености бити изведен накнадно. У овом делу констатујемо да је реч о

разликама које би могле бити од утицаја на доказивање, односно утврђивање статуса

познатости. Из изведене анализе такође можемо закључити да су оба решења

одређена на оквиран начин те да остављају простор за различита тумачења у пракси.

На кратко ћемо се осврнути и на правни акт који је основ за регулисање института

познатих ознака и у Европској унији и у домаћем праву, наиме Споразум о

трговинским аспектима права интелектуалне својине (даље: ТRIPs)30, као

најзначајнији међународни инструмент који регулише материју жигова. Ово стога

30 Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине од 15. априла 1994. године (ступио
на снагу 01. јануара 1995. године) чини Анекс 1Ц Споразума из Маракеша којим је установљена
Светска трговинска организација. Скраћени назив овог споразума TRIPS, представља скраћеницу
његовог назива на енглеском језику (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).
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што је кроз TRIPS ближе уређена норма прописана Париском конвенцијом, која је

прва која је регулисала институт општепознатих знакова31. TRIPS одредбом члана 16.

прописује да ће се чл. 6 bis Париске конвенције примењивати и на добра и услуге

који нису сличне онима за које је знак регистрован, под условом да би употреба тог

знака у вези са робом или услугама указивала на везу између тих добара и услуга и

носиоца регистрованог жига и под условом да би носилац вероватно претрпео штету

услед такве употребе. Такође, истим чланом прописано је да ће приликом процене да

ли је реч о познатој ознаци, Чланице узимати у обзир познатост ознаке у релевантном

делу јавности, укључујући и познавање до којег је дошло путем промоције знака.

Париска конвенција не садржи критеријуме за одређивање познатости ознаке, али

захтева да она буде позната у тој држави као ознака тог носиоца.

Сходно наведеном, видимо да је у овим правним актима изостало ближе одређење

појма познатих ознака. Ипак, од битног је значаја одређење садржано у цитираном

члану TRIPS које упућује на смернице како се познатост има ценити, односно на

релевантан део јавности. Закон о жиговима у овом делу у потпуности је усклађен са

TRIPS-ом, чиме је захтевани стандард познатости у одређеној мери снижен32.

Након спроведене анализе релевантних правних аката који регулишу појам познате

ознаке, мишљења смо да би за његово одређење могли бити битни следећи

институти:

- репутација (имајући у виду да је управо ово квалитет који разликује познате ознаке

од оних које уживају уобичајену заштиту);

31 Иако се у литератури често наводи да је цитирани члан TRIPS основ за прописивање проширене
правне заштите ознака са репутацијом, чини се да облик у којем је она данас регулисана кроз европске
директиве има одређене разлике. У прилог овом ставу, Гидини (Gustavo Ghidini, 2006, 85) наводи да
појам репутације подразумева далеко мањи праг „чувености“ од оног који је прописан цитираном
нормом Париске конвенције.
32 Ово зато што се као релевантна јавност дефинише ужа јавност од опште, што је стандард који је
природно лакше остварити.
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- дистинктивност (имајући у виду да је реч о карактеристици ознака која у битној мери

одређује њихову препознатљивост на тржишту, па самим тим може бити од

посредног утицаја и на познатост);

- веза између знака и производа који се њиме обележава (с обзиром на то да институт

познатих ознака представља управо изузетак од начела специјалности);

У следећем делу рада испитаћемо у којој су мери ови институти заиста од значаја за

појам познатих ознака, а у циљу његовог коначног јасног дефинисања.

III. Репутација

Већ смо навели да је репутација централни појам који разликује познате ознаке од

оних које уживају уобичајну заштиту. Наиме, мишљења смо да се анализом овог

појма можемо приближити правилном дефинисању појма познатих ознака, али и да

можемо уочити шта је то што познате ознаке чини „вредним“ проширене правне

заштите. Већ смо навели да се репутација дефинише као укупност утисака који се

везују за нешто или некога. Сматрамо да је од значаја за предмет овог рада

одговорити на следећа питања:

- да ли репутација у смислу права жига подразумева и вредносно позитивну

квалификацију?

- чиме је одређена репутација односно који фактори утичу на њен настанак?

Полазимо од првог постављеног питања. Наиме, јасно је да чисто језичко значење

појма репутације не подразумева вредносно одређење – као што је познато, овај

термин подједнако се користи и када се говори о позитивном и о негативном

својству. Начелно, можемо говорити о ознакама које у промету имају негативну

репутацију, тј. за које се везују одређене асоцијације које имају негативно значење33

33 Примера ради неквалитетно, преварно, просто.
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(у теорији се као пример наводи Енрон34). Како смо навели у анализи релевантних

норми, из текста домаћег закона следи да законодавац ограничава заштиту на ознаке

са позитивном репутацијом, користећи термин „висока репутација“. Из текста

Директиве следи да је реч о репутацији као таквој, без ближег одређења о каквој

репутацији је реч.

Сматрамо да одговор на постављено питање лежи и у посебним последицама повреде

познатих жигом заштићених ознака, које се тичу репутације. Познате ознаке се штите

онда када се последица употребе истог или сличног знака огледа у искоришћавању

или наношењу штете репутацији, између осталог - чини се логичним да се у виду има

позитивна репутација. Сходно наведеном, намеће се закључак да репутација у смислу

права жига представља вредносно позитивну категорију, те да су предмет проширене

заштите ознаке које уживају позитивну репутацију од стране одређеног дела јавности

на релевантној територији. С друге стране, није немогуће замислити ситуацију у којој

се искоришћава лош углед неке познате ознаке, рецимо уколико се она користи уз

неке друге елементе који отклањају негативне последице лошег угледа (рецимо чине

је хумористичком, или везују одређену поруку у вези са негативном асоцијацијом

али која је позитивног карактера)35.

Поставља се природно питање да ли је потребно и оправдано проширену правну

заштиту ограничити само на ознаке које уживају позитивну репутацију.

Овом питању могуће је прићи и са супротне стране, дефинисањем ознака које немају

репутацију. Уколико се вратимо на почетну дефиницију овог појма, ознаке које

немају репутацију су оне о којима не постоји одређени утисак јавности, дакле ознаке

у односу на које се не везују никакве посебне асоцијације, осим свести о производу

који је њима обележен. Сходно језичком дефинисању проширене заштите познатих

34 Реч је о називу америчке компаније за коју се открило да је наизглед успешно финансијско стање
резултат преваре и фалсификовања извештаја, услед чега је компанија нагло банкротирала.
35 Примера ради, ознака What Тhe Fake! за козметику (ова ознака је заштићена жигом у Европској
унији, а јасна је алузија на скраћеницу у енглеском језику WTF, односно учесталу фразу what the fuck.
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ознака, чини се могућим закључак да ознаке које немају никакву репутацију не

уживају проширену заштиту, чак и уколико су познате релевантном делу јавности.

Међутим, мишљења смо да је ово неодржива конструкција јер ће се у пракси

најчешће уз свест о производу који је ознаком обележен везивати и још неки утисак о

њему.

Досадашња анализа појма репутације указује да је исправно тумачење по коме је

проширена заштита нормативно уређена на начин да се односи на одређене ознаке

које се разликују не само по броју лица које их препознају, већ и по одређеном

квалитативном својству.

На супротном становишту, чини се, стоји преовлађујући део стручне јавности.

Наиме, питање тумачења појма репутације у пракси појавило се и пред Судом правде

Европске уније (у даљем тексту: ЕСП), у предмету у којем је суд Белгије поставио

питање на који начин концепт жига са репутацијом у смислу чл. 5 ст. 2. Директиве

треба применити36. Дајући мишљење о постављеном питању, Општи

правнозаступник пошао је од разлике између општепознатог знака у смислу чл. 6bis

Париске конвенције и жига са репутацијом, изводећи закључак да без обзира на то да

ли жиг са репутацијом подразумева квантитативни или квалититативни концепт, или

оба, мора се узети да је степен остварености квантитативног критеријума мањи него

код општепознатог знака37. Даље, као одговор на постављено питање закључује се да

ознака са репутацијом подразумева ознаку која је позната значајном делу релевантне

јавности, али која не мора да достигне исти ниво познатости као општепознати знак у

смислу Париске конвенције. Пресудом ЕСП усвојено је ово схватање па је

одговорено да се појам жига са репутацијом има тумачити као жиг који је познат

36Пресуда Европског суда правде, General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97. Предмет се тиче
ознаке Chevy која је регистрована у Бенелуксу превсходно за аутомобиле. По основу раније заштићене
ознаке са репутацијом, носилац је покушао да спречи употребу ове ознаке за робе из класе 3,
детерџенте.
37 Под тачком 37. свог Мишљења од 26. новембра 1998. године, општи правнозаступник наводи: „иако
концепт општепознатог знака није довољно разјашњен, ознака са репутацијом не треба да буде
позната колико и општепознати знак.“.
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значајном делу јавности у вези се робом односно услугама на које се знак односи.

Очито да је ЕСП заузео став да је реч о квантитативном концепту. На ову дилему суд

се осврнуо кратко указујући на разлике у језичким верзијама Директиве, где је у

већини верзија коришћен термин репутација, али да је у немачкој, холандској и

шведској верзији коришћен термин „познат“ жиг, који је по својој природи

неутралнији38. Међутим, суд се није даље бавио питањем квалитативне димензије

овог појма, изводећи наведени закључак. Наше запажање је да би коришћење

термина „познат жиг“ уместо термина „жиг са репутацијом“ отклањало сваку дилему

о томе да ли је реч о квалитативном или квантитативном концепту.

Указујемо на разлику у терминима које користе релевантни правни акти у домаћем и

у европском праву – наиме, једна врста заштите пружа се општепознатом знаку, и ту

је недвосмислено да је реч о појму који има искључиво квантитативно значење

(подразумева познатост од стране већег броја лица). С друге стране, за другу врсту

правне заштите која се пружа регистрованом жигу користи се термин „са

репутацијом“, који неспорно подразумева квантитативну димензију, али

дефинитивно отвара могућност да обухвата и одређено вредносно значење. Полазећи

од правила да законодавац не прави неосновано терминолошке разлике у

институтима који се једнако третирају (у овом случају то би биле две истоврсне

категорије које би се разликовале само у степену познатости који се захтева у односу

на неку ознаку), мишљења смо да из нормативног одређења појма познатих ознака

као ознака са репутацијом не следи недвосмислено закључак да је реч о институту

који је искључиво квантитативно одређен39.

Наведена дилема битно утиче и на друго постављено питање који фактори одређују

овај појам, односно на који начин се репутација ствара40. Мишљења смо да то пре

38 Тачка 21 пресуде C-375/97 у наведеном предмету поводом Chevy ознаке.
39 ЗОЖ прописује да ће се приликом процене да ли је неки знак чувен односно општепознат у обзир
узимати иста релевантна јавност. По нашем мишљењу, то не упућује на закључак да треба применити
и исте критеријуме за процену познатости, односно да је реч о категоријама исте врсте.
40 О томе видети више у: Bone Robert G., „Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in
Trademark Law“, Boston University Law Review, Vol. 86, Issue 3, 2006.
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свега зависи од природе производа који се обележава конкретним знаком – наиме,

неспорно је да постоје разлике у динамици развоја одређене ознаке на различитим

тржиштима. Ово стога што постоје разнолики механизми рекламирања који су често

условљени управо природом производа41. Дакле, неспорно је да употреба знака

доприноси његовој репутацији, при чему под употребом овде подразумевамо и сâмо

обележавање производа али и друге активности усмерене на промоцију конкретног

знака.

Даље, мишљења смо да је један од фактора који утиче на репутацију неког знака

свакако и квалитет тј карактеристике производа који је њиме обележен, као и њихова

константност42. Поред наведеног, међу овим факторима свакако је и репутација самог

носиоца, имајући у виду да се асоцијације у вези са неким субјектом по правилу

преливају и на ознаке којима обележава свој производ43. На репутацију једне ознаке

утичу и околности које су ван утицаја носиоца, попут медијске атмосфере око

конкретне ознаке односно коментара трећих лица у јавности и слично.

Сходно наведеном, можемо закључити да репутација представља кључни

квалификатив који разликује обим заштите који ће ознака уживати. Имајући у виду

углед као један од предмета проширене заштите, сматрамо исправним закључак да

репутација представља вредносно одређену категорију – другим речима

квалитативан, а не искључиво квантитативан појам. Не улазећи још увек у разлоге

проширене правне заштите, на овом месту примећујемо да репутација подразумева и

додатну вредност за ознаку која је предмет заштите, која нужно утиче на вршење

њених стандардних функција.

41 Примера ради, ознака којом се обележава један конкретан догађај, рецимо маскота за Светско
првенство у фудбалу, може стећи статус познате ознаке за релативно кратак временски период,
имаући у виду интензитет њене присутности у свим сферама друштва и генерално популарност овог
догађаја.
42 Више о томе у: Deven R. Desai, „From Trademarks to Brands“, Florida Law Review, Vol. 64, 2012.
43 Пример је назив новог производа компаније Apple који би од самог почетка уживао високу
репутацију имајући у виду укупност свих асоцијација које се везују за ову комапнију и њене раније
познате брендове.
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IV. Дистинктивност

У овом одељку испитаћемо на који начин појам дистинктивности обликује појам

познатих ознака, односно да ли постоји икаква веза између њих. Полазна теза за

анализу која следи настала је услед следећих запажања:

1) једна од прописаних последица повреде познатих жигова огледа се и у наношењу

штете њиховој дистинктивности (у праву ЕУ и у искоришћавању дистинктивности).

Наведено упућује на закључак да би познате ознаке могле имати посебну

дистинктивност, која је подобна да буде оштећена на овакав начин, за разлику од

ознака са уобичајеном снагом обележавања.

2) дистинктивност је карактеристика ознака која указује на њихову подобност да врше

функцију разликовања – очигледно је реч о категорији која такође зависи од

когнитивних способности учесника на тржишту;

3) у теорији постоје ставови који се залажу за схватање да су познате ознаке оне које су

изразито јаког степена дистинктивности44.

Наиме, основни услов за заштиту жигом јесте да ознака буде подобна за разликовање

производа у промету. Таква њена карактеристика се у теорији назива дистиктивност

ознаке, односно њена снага обележавања. У ЗОЖ је као услов за заштиту знака

жигом прописано да знак мора бити подобан за графичко представљање и за

разликовање производа у промету. Услов графичког представљања полако се

напушта45, а као кључан остаје услов дистинктивности ознаке.

44 Примера ради, С. Марковић , „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига –
правноекономско тумачење“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2011.
45 Тако, Уредбом из 2015. напуштен је услов графичког приказа - Кључни моменат за напуштање
захтева графичког приказа ознаке везан је за случај Sieckmann и одлуку Европског суда правде
С273/00, ЕU:С:2002:74, којом су дефинисани услови ваљаног приказа знака, а односе се на јасноћу,
прецизност, самосталност, лаку доступност, разумљивост, постојаност и објективност. Ново решење
ослања се управо на услове предвиђене овом одлуком, те подржава сваки облик приказа знака који их
испуњава, не само графички.
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У теорији се наводи да је дистинктивност за заштићену ознаку оно што је

оригиналност за ауторско дело, или инвентивност за проналазак – карактеристика

која одређено интелектуално добро чини подобним за правну заштиту46.

Полазимо од правилног дефинисања значења појма дистинктивности. У теорији су

чести ставови да се дистинктивност има тумачити као подобност ознаке да служи

разликовању производа једног произвођача од производа другог произвођача47.

Међутим, указујемо на мишљење које се залаже за другачије тумачење, односно за то

да је дистинктивност ознаке категорија која је везана за конкретан случај, и односи се

на њену подобност да врши функцију разликовања у односу на конкретан производ48,

те да је суштински овај појам другачији од појма подобности да се врши разликовање

производа49 у смислу како је прописано чланом 4. ЗОЖ50. С обзиром на то да заиста

постоје квалитативне разлике између наведене две категорије, ми се слажемо да је

оправдано користити и другачије термине те ћемо у даљем тексту рада говорити о

дистинктивности као подобности знака да врши функцију разликовања у односу на

конкретан производ.

Сада када смо правилно дефинисали појам дистинктивности, испитаћемо шта он

заправо означава, односно чиме је у пракси одређен. Наиме дистинктивности неког

знака може доприносити његов изглед, са једне стране, али и информација коју са

собом носи са друге стране. Овде сматрамо да је могуће разликовати две димензије

дистинктивности – када је реч о дистинктивности знака којој највише доприноси

јачина информација коју носи, можемо закључити да наведено зависи од посредног

или непосредног искуства потрошача са датим производом. Међутим, изглед знака

46 Марковић Слободан, „Право интелектуалне својине и информационо друштво“, Београд, 2014.
47 На пример, тако је дефинсано у Методологији поступања Завода за интелектуалну својину у
поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима.
48 Подобност ознаке да врши разликовање у односу на конкретан производ видимо на примеру ознаке
Манго – у односу на одећу, ова ознака може вршити функцију разликовања, док у односу на воће и
прехрамбрене прозводе то не би могла јер би се сматрала дескриптивном.
49 Подобност ознаке да врши функцију разликовања уопште видимо на примеру ознаке 648340830349
– овај низ бројева није подобан да разликује производ у промету будући да је тешко памтљив и
учесници у промету не би могли правити разлику у односу на сличне ознаке, рецимо 753494039 и
64359230840.
50 Варга Синиша, „Дистинктивност у праву жига Европске уније“, Правне и инфраструктурне основе
за развој економије засноване на знању, књига друга, Крагујевац, 2013.
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такође може доприносити интензитету дистинктивности – једноставно, неки знаци су

памтљивији од других. Ово је одређено психологијом људског опажања и њеним

правилима која појашњавају зашто су неки симболи пријемчивији нашем оку од

других. Примера ради, често се наводи да су упечатљивији-дистинктивнији знаци у

боји од истих знакова у црно-белој варијанти.

Подобност знака да врши функцију разликовања у односу на конкретан производ

може постојати из различитих разлога. Полазимо од тога да знак врши

идентификацију тако што носи одређену информацију о производу, услед чега

потрошачи у сусрету са њим повезују дате информације са производом и

успостављају свест о томе да је реч о производу у вези са којим имају одређено

лично или посредно искуство. Истичемо да природа информација услед којих се

врши разликовање може бити различита. Нама се чини да је важно направити

разлику између две врсте информација – оних о пореклу, и оних о квалитету или

другим карактеристикама производа. Наиме, могуће је да потрошачи у сусрету са

ознаком „Шаљић“ повезују да роба потиче од познатог произвођача мелема за

опекотине. Информација која овде заиста врши функцију разликовања у односу на

друге робе јесте информација о специфичном пореклу. С друге стране, потрошачи ће

у сусрету са тродимензионалним жигом – обликом чоколаде „Тоблероне“ такође

правити разлику у односу на друге чоколаде, при чему је природа информација

садржаних у знаку овог пута другачија, и односи се на свест о посебно лепом укусу

чоколаде. Иако наизглед ирелевантно указујемо да наведено није без значаја, посебно

имајући у виду посебну мисаону везу између супротстављених ознака која се захтева

за проширену заштиту о чему ће бити речи касније51. Сходно наведеном, можемо

закључити да је дистинктивност подобност ознаке да врши разликовање одређеног

производа у промету, и то на основу његовог изгледа и одређеног скупа информација

које генерише а које могу бити различите природе.

51 О овоме детаљно у другој глави првог дела дисертације. Упућујемо и на докторску дисертацију др
Ксеније Влашковић, „Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву“, Крагујевац, 2016.,
147.
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Како је недостатак дистинктивности једна од апсолутних сметњи регистрацији жига,

приликом одлучивања о заштити мора се проценити њен дистинктивни карактер.

Основни критеријум од којег се полази приликом утврђивања снаге обележавања

ознаке је питање да ли је учесници у промету доживљавају као ознаку разликовања,

тј да ли по њој могу да препознају и запамте производ одређеног порекла.52

Очигледно је да и ова правила о заштити жига упућују на осврт на утисак потрошача.

Међутим, пракса Завода за интелектуалну својину који процењује апсолутне услове

за пружање заштите (па самим тим и оствареност услова дистинктивности), заправо

показује да се овај услов цени кроз утисак конкретног испитивача који на предмету

ради – не постоји обавеза пријавиоца да прилаже икакве доказе о дистинктивности

своје ознаке уз саму пријаву. Ово је и логично, имајући у виду да би то био

превелики терет за пријавиоца, посебно имајући у виду да се сама ознака у промету

често нађе тек након подношења пријаве, ради правне сигурности. Сходно

наведеном, испитивачи цене по свом утиску (који је одређен личним искуством и

способностима испитивача у питању) да ли одређена ознака има довољну снагу

обележавања.

Када говоримо о јачини дистинктивног карактера знака, заправо говоримо о јасноћи

информација које се путем знака преносе, као и брзини њиховог преноса. Другим

речима, знак ће се сматрати изразито дистинктивним уколико код потрошача брзо и

лако буди асоцијацију на информацију која одређује производ у питању. И обрнуто,

уколико знак не доноси довољно упечатљиву информацију, сматраће се мање

дистинктивним.

Наиме, кренућемо од анализе прве постављене тезе, питања да ли се познате ознаке

могу дефинисати као ознаке изразите снаге обележавања, односно као ознаке чији је

дистинктивни карактер посебно јак. Сматрамо да је за ову анализу потребно поћи од

дефинисања интензитета дистинктивног карактера, односно испитивања разлика у

интензитету дистинктивног карактера. Наиме, ЗОЖ на само четири места спомиње

52 Методологија Завода, 45.
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дистинктивни карактер знака53, а ми сматрамо да су од посебног значаја норме које

регулишу промену дистинктивног карактера знака – наиме, битном изменом знака

сматраће се свака промена у изгледу знака која мења његов дистинктивни карактер.

Такође, сматраће се да је знак коришћен и уколико се његов изглед разликује у

елементима који не мењају дистинктивни карактер знака. Мишљења смо да

дистинктивни карактер ознаке остаје непромењен само онда када су на ознаци

присутни исти они елементи који су дистинктивни у самој ознаци онако како је

заштићена. Стога, сматрамо да промена дистинктивног карактера подразумева

промену у интензитету ове карактеристике која настаје услед додавања или

одузимања елемената који се у одређеном знаку имају сматрати дистинктивним.

Следствено, могло би се закључити да је дистинктивни карактер знака одређен

искључиво његовим изгледом. Овакво тумачење упућује на закључак да у нашем

закону није доследно спроведена разлика између дистинктивности и подобности да

се разликују производи у промету, на начин како је то раније објашњено.

Да дистинктивни карактер знака зависи и од производа коју обележава, указује и

следећа општеприхваћена подела у теорији, где се ознаке сврставају у три групе с

обзиром на њихов дистинктивни карактер: оне са најнижим степеном

дистинктивности – дескриптивни знаци54, оне са највишим степеном

дистинктивности – фантастични знаци55, и оне са умереним степеном

дистинктивности – сугестивни знаци56.

Јасно је да знаци могу бити сугестивни или дескриптивни само у односу на

конкретан производ, што је још један аргумент који говори у прилог закључка да се

53 ЗОЖ, одредбе чланова 5, 21, 43, и 64.
54 Више о појму дескриптивности у праву жига видети у: Влашковић Божин, Дескриптивни знаци у
праву о жиговима, Крагујевац, 1990
55 Фантастични знаци су речи без икаквог значења. Примера ради, ознака Нокиа представља
фантастичну ознаку.
56 У Методологији Завода је наведено да су сугестивни знаци који се састоје из речи и/или графизама
који на посредан начин указују на врсту, квалитет или друге карактеристике производа одн. услуга на
које се односе, али при томе не описују директно ни врсту, ни квалитет нити друге карактеристике тих
производа, одн. услуга (сугестивни знаци). Овакви знаци захтевају одређени степен имагинације од
стране потрошача, тј. мисаоног повезивања значења, одн. садржине знака са робама, одн. услугама на
које се односи.
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дистинктивни карактер има ценити у односу на конкретан производ. Сходно

наведеном, дистинктивни карактер очигледно одражава подобност знака да учини

уочљивом и памтљивом одређени производ. Сматрамо да је оправдан закључак да

његова промена подразумева само промену у интензитету овог квалитета. Наиме, оне

ознаке које спорије или слабије везују асоцијацију на конкретан производ сматраће

се ознакама слабог дистинктивног карактера. Супротно, оне ознаке које брзо и

упечатљиво изазивају асоцијацију на конкретан производ, сматраће се ознакама

високе снаге обележавања. Сада можемо испитати да ли је снажан дистинктиван

карактер повезан са својством познате ознаке.

Уколико се вратимо на појам познате ознаке како је дефинисан разматраним правним

актима, следи да је он битно одређен репутацијом у релевантној јавности. С обзиром

на раније изведен појам репутације, може се закључити да она не подразумева нужно

јак дистинктивни карактер. Наиме, док прва категорија представља укупност

позитивних асоцијација које се везују за одређени знак, друга се односи на снагу

обележавања. Знак не може имати репутацију уколико није употребљаван, с обзиром

на то да је она одређена утиском потрошача који се стиче услед присутности ознаке

на тржишту, док дистинктивност знака постоји од самог његовог настанка, с обзиром

на то да је она одређена и другим елементима (самим изгледом знака, посматраним у

вези са производом на коју се ознака односи).

С друге стране, сматрамо да се ови институти донекле сусрећу имајући у виду да

знак такође може стећи дистинктивност, као што стиче и репутацију.

Сходно наведеном, сматрамо да се појмови „високе дистинктивности“ и

„познатости“ не могу у потпуности поистоветити. Наиме, чини се логичним

закључак да репутацију могу стећи и ознаке које саме по себи нису биле инхерентно

изразито дистинктивне – иако је очекивано да су такав карактер стекле услед

појачане присутности на тржишту. С друге стране, јак дистинктивни карактер ознаке

никако не подразумева и њену репутацију.
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Овде ћемо такође истаћи да су још од почетака развоја заштите познатих ознака

постојали стручњаци који су сматрали да разлог проширене заштите лежи управо у

томе што овим ознакамa треба појачана заштита, имајући у виду да им је

дистинктивност посебно јака. Примера ради, наводимо став Шехтера57: што је знак

више дистинктиван или јединствен, дубљи је утисак који оставља у свести

потрошача а самим тим је и већа потреба за његовом заштитом против разводњавања

односно дисасоцијације у односу на производ које је предмет његовог обележавања.

Сада ћемо испитати другу постављену тезу - тврдњу да се појмови дистинктивности

и познатости ознаке приближавају утолико што су оба одређена утиском учесника на

тржишту.

Наиме, ознака не може имати репутацију невезано од људи који чине релевантну

јавност – репутација је у основи утисак односно свест коју о ознаци има одређени део

јавности. Потом, квалитет и јачина овог утиска зависи од много фактора, али у

сваком случају он постоји у свести потрошача и других учесника на тржишту, и само

се њиховим испитивањем може утврдити. С друге стране, дистинктивни карактер

неке ознаке такође посредно зависи од оваквог утиска – наиме, психологија опажања

има посебна правила која објашњавају какве симболе људи лакше памте, на који

начин се за њих везују одређене асоцијације58. Потом, дистинктивност ознаке се

може ценити само посматрано у одговарајућем контексту (у односу на конкретан

производ, како је раније објашњено), а овакав контекст подразумева људску свест

(наиме, у зависности од особина коју одређени производ има према схватању

потрошача, ознака ће де сматрати дескриптивном односно сугестивном или слично).

Ипак, иако је тачно да се институти репутације и дистинктивности приближавају у

тачки где њихово постојање зависи од доживљаја учесника на тржишту, ова сличност

не води даљој повезаности ових појмова. Штавише, овде бисмо указали на једно

57 Schechter Frank I., „The Rational Basis of Trademark Protection“, Harvard Law Review, Vol. 40/6, 1927,
стр. 813-833.
58 Огњеновић Предраг, „Психологија опажања“ , Завод за уџбенике, 2007.
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запажање које управо долази из поменуте тачке преклапања, а указује на другачију

природу ових института.

Наиме, ознаке стичу репутацију кроз интензивну употребу у промету, те услед

интензивних маркетиншких улагања и активности усмерених на њену промоцију.

Осим тога, репутацији ознаке доприноси и квалитет производа који је њоме

обележен. Следствено томе, што је ознака дуже присутна на тржишту и што је

интензивније коришћена, њена познатост ће бити већа. Дакле, временска димензија

употребе ознаке пропорцијално је сразмерна њеној познатости. С друге стране,

испитаћемо да ли иста правилност важи и за дистинктивност познате ознаке – да ли

ознака временом услед све веће присутности у свести потрошача неминовно води и

њеној повећаној дистинктивности. На овом месту указали бисмо на проблем са којим

се често сусрећу носиоци ознака које се односе на јединствени производ. Наиме,

управо услед изразите присутности на тржишту, дешава се да потрошачи почну да

користе ознаку као назив производа, чиме ознака долази у ризик да постане

генерични појам и тиме изгуби своју дистинктивност59. Претварање дистинктивних

ознака у генеричне заправо је својствено ознакама у речи, и то услед следећих

разлога: или с обзиром на то да не постоји адекватан термин у језику који обухвата

одређени појам, или је исувише језички сложен услед чега потрошачи прибегавају

употреби једноставнијег израза60. Констатујемо да су услед наведеног феномена

познате ознаке заправо у ризику не само од комерцијалне употребе од стране трећих

лица, него и од некомерцијалне употребе, што није опасност којој су изложене ознаке

са уобичајеном снагом обележавања. У пракси се као један од основа одбране против

захтева титулара који се позива на проширену заштиту његовог познатог жига често

наводи и тврдња да је жиг постао генеричан61. Не спорећи чињеницу да су познате

ознаке више изложене овом ризику од оних са стандардном снагом обележавања, на

59 Пример за наведено су ознаке жилет и аспирин. Занимљива су разматрања да ли се употребом
термина „гуглање“, који је у последње време посебно учестао у српском језику, може водити постанку
ознаке Гугл генеричном.
60 Ronald R. Butters, „A linguistic look at trademark dilution“, Santa Clara University School of Law, Vol.
48, number 3, 2008.
61 Ronald R. Butters, 2008., 515.
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кратко ћемо се задржати на овом основу одбране против проширене заштите, како

бисмо указали да он у домаћем систему није у целости примењив.

Наиме, чињеница је да познате ознаке могу постати генеричне услед употребе у

промету, међутим такво стање не треба мешати са генеричности у смислу апсолутних

разлога за ускраћивање заштите који би водили ништавости жига. У том случају, реч

је о неподобности ознаке да буде заштићена жигом уопште. Према решењу домаћег

законодавца, постанак ознаке генеричном прописан је као један од посебних начина

престанка жига62. Изричито је прописано да ће жиг престати да важи даном

правноснажности решења којим се окончава поступак престанка жига због постанка

ознаке генеричном. Стога, у случају евентуалног потраживања титулара познатог

жига за радњу која је учињена пре овог тренутка, корисник млађе ознаке ће бити

одговоран за неовлашћену употребу. Закључујемо да чињеница да познате ознаке

могу постати генеричне, а самим тим и престати да важе као жиг, представља

средство одбране само делимично, са дејством за будућност.

Можемо навести неколико примера познатих ознака које су временом постале

генеричне – фризби, аспирин, жилет и сличне. Примећујемо да се приликом

утврђивања овакве дегенерације жига посебна пажња посвећује писаним

материјалима – пре свега речницима. Наиме, лингвисти посебну пажњу посвећују

употреби жигова у речницима, водећи рачуна да не дефинишу појмове као

генеричне, чак и онда када се одређује значење неке жигом заштићене ознаке63. Тако

се развио и појам псеудогенеризама, као оних појмова које јавност некада користи

као генеричне, али уз јасно препознавање да је реч о ознакама одређених титулара.

62 Одредбом члана 66. ЗОЖ прописано је да надлежни орган на захтев заинтересованог лица може
донети решење о престанку жига у целини или за неке производе, уколико је знак заштићен жигом,
због чињења или нечињења носиоца жига или његовог правног следбеника постао генеричан назив
робе, односно услуге за коју је регистрован. Истичемо да је за разлику од генеричности као основа за
оглашавање ништавим жига (када је ознака била генерична у тренутку регистрације), овај посебан
случај престанка жига подразумева дејство ex nunc, дакле праву се признаје важност све до одлуке
надлежног органа.
63 Ово питање регулише и ЗОЖ, па је тако одредбом чл. 39 прописано да ако репродукција заштићеног
знака у речнику, енциклопедији или сличном делу ствара утисак да је знак генерична ознака робе или
услуга за које је тај знак заштићен, носилац жига може да захтева од издавача дела да најкасније у
следећем издању репродукција знака буде праћена назнаком да је реч о заштићеном знаку.
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Имајући у виду све наведено, овде констатујемо да, за разлику од познатости ознаке,

дужина и интензитет употребе ознаке не мора нужно пропорцијално да буде

сразмерна степену њене дистинктивности.

Такође, указаћемо на разлику између појмова генеричности и разводњавања.

Разводњен знак је супротност јединственом знаку64. Разводњавање представља

губљење способности ознаке да врши своју функцију разликовања односно

идентификације производа, дакле губљење дистинктивности услед тога што се за

ознаку везују различите асоцијације чиме се слаби њена комуникациона функција. С

друге стране, генеричност ознаке подразумева да је она постала уобичајени термин за

обележавање нечега у одређеном језику, услед чега је она такође изгубила своју

дистинктивност. Дакле, примећујемо да разводњавање и генеричност иако

различитим путевима воде истој последици – губљења дистинктивности ознаке.

Ради прављења разлике између употребе која води репутацији и употреби која води

постанку ознаке генеричном, потребно је размотрити да ли се знак приписује једном

субјекту или више њих. Имајући у виду раније изнету тезу да су познате ознаке

посебно рањиве за постанак генеричним, упитно је да ли се наведено заиста

превенира употребом ознаке искључиво од стране титулара, или и таква употреба

може такође водити овој последици65.

Напослетку, испитаћемо трећу постављену тезу - да оштећење и искоришћавање

дистинктивности представља посебну последицу повреде познатог жига која може

настати једино уколико је реч о познатим ознакама. Наиме, о облицима повреде

познатог жига те садржини проширене правне заштите биће речи у другој глави

првог дела дисертације. За потребе овог дела, испитаћемо да ли је дистинктивност

познатих ознака таква да се може умањити или искористити другачије од

дистинктивности ознака стандардне снаге обележавања, и у том смислу само ћемо се

укратко осврнути на појмове наношења штете и искоришћавања дистинктивности.

64 Под појмом јединственог знака мислимо на ознаку за која се искључиво везује за једну асоцијацију
и ни на шта друго.
65 Palladino N. Vincent, „Assessing trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys“,
The Trademark Reporter, 2002.
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Имајући у виду раније изнету дефиницију дистинктивности, те чињеницу да њена

снага зависи од брзине и дубине стварања одређених асоцијација датом ознаком,

логично следи да је наношење штете дистинктивности нарушавање овог квалитета,

односно успоравање стварања одређених асоцијација у вези са производом у питању.

У теорији се наводе различита објашњења како долази до овог успоравања. Као први

од честих примера наводи се објашњење да ознака услед коришћења у вези са више

различитих производа, логично код потрошача ствара и већи број асоцијација због

чега је њихово фокусирање природно спорије66. Наиме, ознака постепено губи

способност да генерише асоцијације само у односу на један производ односно једног

произвођача67. Као други пример наношења штете дистинктивности, указујемо на

оштећење услед којег ознака почиње да везује другачији тип асоцијација68 због

коришћења у вези са различитим производом. Наиме, дешава се да ознака услед

употребе у вези са другим производима постаје симбол за одређена својства, док у

други план одлази веза између производа носиоца и његове ознаке. Поставља се

питање да ли до оваквог оштећења може доћи и код ознака које нису познате. Иако је

заштита уобичајених ознака одређена вероватноћом забуне потрошача што у други

фокус ставља дистинктивност ознака, може се испитати у чему је разлика између

наношења штете и искоришћавања дистинктивности познатих и уобичајених ознака.

Наиме, мишљења смо да је у односу на оне потрошаче којима је нека ознака позната,

наношење штете дистинктивности могуће на исти начин као и код познатих ознака –

услед употребе у односу на друге производе, умножава се број асоцијација које

везује ознака те се процес мисаоног повезивања успорава, док се са друге стране

ствара и могућност нових надасоцијација које би представљале комбинацију утисака

о супротстављеним производима. Чини се да разлика постоји једино гледано са

становишта бројности потрошача у односу на које би се оваква последица догодила –

66 Као чест пример наводи се употреба знака Тифани за накит, угоститељске објекте и парфимерију.
67 Spence Michael, „The Mark as Expression/The Mark as Property“, CLP, 2005.
68 У вези са претходним примером, до оваквог оштећења дошло би када ознака више не би генерисала
асоцијације на префињеност и Тифани накит, већ и асоцијације на просечан квалитет угоститељских
услуга које се пружају под овим називом.  Другим речима, долази до мешања асоцијација различитог
квалитета.
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код познатих ознака претпоставка је да до ње долази код значајног дела јавности, док

је код стандардних ознака то по правилу реч са одређеним мањим делом јавности.

С друге стране, насупрот ставовима које смо изнели а који подразумевају да су

ознаке јаче дистинктивности и рањивије, постоје и супротни чије је образложење

такође вредно пажње. Наиме, дистинктивност стандардних ознака по правилу је

слабијег интензитета него код познатих ознака, како је то раније објашњено. Ово

стога што ознаке које су слабе дистинктивне снаге спорије везују асоцијације, а оне

су уједно и нејасније одређене. Имајући то у виду, чини се да је до нарушавања ове

везе још лакше доћи него што је то случај код познатих ознака.

Сходно спроведеној анализи везе између појма дистинктивности и појма познатости,

закључујемо да се ова два института у многоме преплићу али да не може бити речи о

њиховом поистовећивању. Сматрамо да приказане разлике позивају на опрез са

закључцима који се заснивају на пропорционалној остварености ових квалитета на

начин – позната ознака, јак дистинктивни карактер, и обрнуто. Имајући у виду

наведено, мишљења смо да појам дистинктивности не би требало да буде део

дефиниције појма познатих ознака.

V. Начело специјалности

Начело специјалности једно је од два основна начела жиговног права, и уједно је оно

што раздваја жиг од других права којима се штите интелектуална добра. Док друга

права штите интелектуална добра која су вредност сама по себи, жиг штити ознаку

само када она врши одређену функцију, односно када је у заједничком контексту са

одређеним производом. Наиме, начело специјалности указује на везу између самог

знака и производа коју обележава – знак ужива заштиту само у односу на употребу у

вези са истим или сличним производима у односу на оне за које је регистрован69. С

правом се може рећи да је предмет заштите жигом заправо веза између самог знака и
69 За више о начелу специјалности у праву жига видети: Влашковић Божин, „Начело специјалности у
праву о жиговима“, Право и привреда, бр. 3-6, 1995.
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производа70. Јер, ознака као интелектуално добро сама по себи нема вредност коју

ово право интелектуалне својине препознаје (што не значи да не би могла бити

предмет заштите другим правима попут ауторског права или индустријског дизајна).

Напротив, жиг је право којим се штити знак који служи разликовању производа

једног произвођача од истих или сличних производа другог произвођача. Имајући у

виду наведено, право носиоца жига се протеже само до оних граница где се спорни

знак употребљава у одређеном контексту. У теорији је општеприхваћен став да

институт познатих ознака представља управо изузетак од начела специјалности –

садржина правне заштите која се пружа носиоцу жига којим се штити оваква ознака

битно је другачија од правне заштите која се пружа носиоцу жига којим се штити

ознака уобичајене снаге обележавања. Наиме, у том случају носилац се може

супротставити употреби ознаке и у односу на друге производе, а не само оне за које

је знак заштићен, под условом постојања нелојалног извлачења користи из

репутације знака, односно штетности по његов дистинктиван карактер или

репутацију.

Сходно наведеном, испитаћемо у којој мери ово начело одређује појам познатих

ознака. Имајући у виду напред речено, чини се да ознака услед своје познатости

добија додатну вредност због које је право жига штити независно од производа на

које се односи. Сходно спроведеној анализи појма познатости, те чињеници да

репутација заузима централно место у његовом одређењу, констатујемо да је један

могући закључак да право жига препознаје репутацију као вредност која је вредна

заштите. Занимљиво је сагледати ово у поређењу са добрима која су предмет заштите

других права интелектуалне својине: код ауторског права, предмет заштите је

ауторско дело71 као оригинални духовни израз аутора уобличен у одређеној форми;

70 Слободан Марковић, „Право интелектуалне својине и информационо друштво“, Београд, 2014.
71 Иако блиско људској правдољубивости, објашњење разлога заштите права интелектуалне својине
које почива на ставу да се интелектуална добра штите јер су сама по себи вредна, јер је природно
правично да стваралац има право на својој творевини, оно заправо није релевантно када је у питању
регулативна њихове правне заштите. Чак и код ауторских дела и проналазака, где је веза између
аутора односно проналазача и њихових творевина далеко јача него што је то код носиоца жига и
заштићене ознаке, разлози правне заштите налазе се на страни општег друштвеног, а не
индивидуалног, благостања. Овај функционални приступ даје објашњење постављања одређених
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код патента, предмет заштите је проналазак који испуњава услове новости,

инвентивности и индустријске примењивости72. Најзад, код жига, као што смо раније

навели, предмет заштите је ознака која служи разликовању одређеног производа.

Стога, оправдано се може рећи да је предмет заштите веза између производа и знака.

Ипак, у изузетном случају познате ознаке, предмет заштите наизглед више није веза

између производа и ознаке, већ ознака по себи са својом битном карактеристиком –

репутацијом.73 Овакав закључак изводи један део теорије74, указујући да производи

за које је знак регистрован нису више релевантни приликом одређивања обима

правне заштите, као и на изостанак услова вероватноће забуне односно вероватноће

довођења у везу старије и млађе ознаке. Испитаћемо у којој мери је ова теза

исправна, односно да ли је проширена заштита познатих ознака изузетак од начела

специјалности на начин да се одступа од заштите везе између производа и знака, или

иза овог института стоји другачија логика.

Законодавац садржину правне заштите проширује код познатих ознака тиме што

прописује посебне последице које квалификују одређену радњу као повреду, за

случај када је она предузета у вези са другачијим производима. Овде констатујемо да

постоји битна разлика у обиму правне заштите који прописује важећи ЗОЖ у односу

на Директиву, о чему ће бити више речи у даљем тексту рада75. За потребе ове

анализе, примећујемо да се правна заштита заиста проширује тако да обухвата

заштиту ознаке у односу на све могуће производе, те да постаје ирелевантно питање

производа за које је ознака регистрована. Међутим, сматрамо да се не могу

занемарити посебне последице које закон прописује као услов овакве заштите –

услова под којима се интелектуалне творевине могу штити, па тако неће свако дело бити ауторско већ
само оно које је оригинално, нити ће сваки проналазак бити подобан за заштиту.
72 Посебни услови за заштиту ауторског дела дефинисани су чланом 2. Закона о ауторском и сродним
правима („Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука УС), даље у фусноти:
ЗАСП. Посебни услови за заштиту проналаска дефинисани су чланом 7. Закона о патентима („Сл.
гласник РС", бр. 99/2011, 113/2017 - др.закон и 95/2018), даље у фусноти ЗОП.
73 Боровац Владимир, докторска дисертација „Право жига – од заштите информационе функције робне
ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи“, Универзитет у Београду, Правни факултет,
2017, 118.
74 Слободан Марковић (2011) , 51; Владимир Боровац (2017), 118.
75 У другој глави првог дела дисертације, одељак VI.
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наношење штете односно искоришћавање дистинктивности односно угледа ознаке76.

Следеће питање које постављамо је шта подразумевају овако одређене последице,

што би требало да указује и на одговор на питање која је сврха овакве заштите. Како

смо напред објаснили, и појам дистинктивности и појам репутације одређени су

управо конкретним контекстом у којем знак постоји у односу на неке производе.

Наиме, дистинктивност ознаке је карактеристика која се има ценити у односу са

одређеним производом. У том смислу, наношење штете дистинктивности или њено

искоришћавање не може се посматрати одвојено од овог контекста. Како ће бити

објашњено у даљем тексту дисертације, наношење штете дистинктивности ознаке

представља слабљење њене снаге да врши функцију разликовања управо у односу на

производ на који се знак односи77.

Искоришћавање дистинктивности ознаке представља заправо искоришћавање пажње

коју учесници у промету посвећују некој ознаци78, тиме што се ослањањем на већ

присутне, упечатљиве карактеристике постојеће ознаке стиче предност у

придобијању концентрације односно пажње јавности према новој, млађој ознаци.

Пажња коју нека ознака завређује услед своје дистинктивности првобитно је

одређена делимично и производом у односу на који се знак користи, како је раније

објашњено.

Даље, репутација ознаке није карактеристика која се развија сама по себи, већ управо

у вези са одређеним производима за које се ознака користи. Без контекста у односу

на који ознака постоји, односно без одређених позитивних карактеристика самог

производа, репутација никако не би могла настати. Сходно наведеном, наношење

штете репутацији представља „кварење“ позитивних асоцијација које се за ознаку

везују, тиме што се везују неке нове, мање добре асоцијације. У сваком случају,

наношење штете репутацији ознаке не погађа ознаку као такву, већ управо ознаку као
76 На овом месту говоримо о четири последице како је то прописано Директивом из 2015. године, иако
су Законом о жиговима прописане само три.
77Влашковић Ксенија, „Нова концепција заштите од опасности разводњавања жига“, Право и
привреда, бр. 7-9, 2014.
78Влашковић Ксенија, Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске
уније, Институт за упоредно право, Крагујевац, 2016, 162.
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симбол конкретног производа у односу на који таква репутација и постоји. Исто је и

са њеним искоришћавањем – уколико постоји ослањање на репутацију одређене

ознаке, то значи да постоји преливање дела добрих асоцијација које постоје у односу

на ознаку и производ који је њоме обележен, као целину.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је проширена заштита познатих

ознака условљена управо наведеним последицама, може се извести закључак да

проширена заштита има за циљ управо да посебно подржи везу између ознаке и

производа за који је заштићена.

За разлику од почетне тезе у овој анализи, да се напушта принцип заштите везе

између ознаке и заштићеног производа, дошли смо до закључка да је проширена

заштита управо посвећена очувању ове везе. Такође, за разлику од почетне тезе да

знак услед репутације постаје посебно јак и добија посебну вредност, закључили смо

да знак услед репутације постаје посебно рањив, те да посебна заштита може бити

израз потребе да се ознаци обезбеди адекватна заштита.

Задржаћемо се на анализи везе између ознаке и производа који обележава. Наиме, све

функције које ознака врши долазе из њене подобности да буде носач одређених

информација о датом производу. Другим речима, веза између ознаке и производа

подразумева комуникацију одређених информација о производу кроз ознаку. То могу

бити информације о пореклу или друге, али у сваком случају ознака на тај начин

врши идентификацију производа као тачно одређеног. У том смислу, право жига

„чува“ јединство односно постојаност ових информација тако што се пружа

искључиво право на коришћење ознаке само једном лицу.

Испитаћемо сада да ли је и у којој мери ова веза другачија код познатих ознака.

Наиме, како смо раније истакли, потрошачи при сусрету са ознаком праве везу са

тачно одређеним производом. Међутим, након личног искуства са употребом

одређеног производа или након појачане присутности ознаке и коментарисања

карактеристика производа у питању, ознака почиње да носи са собом конкретне

асоцијације, постаје квалитативно одређена. У једном тренутку, услед интензивне
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употребе у промету долази до настанка одвојене везе између ознаке и одређених

асоцијација, која временом постаје самостална и одвојена од почетне везе између

ознаке и производа. Ова друга, посебна, веза јесте веза између знака и одређених

појмова (примера ради, луксуза, високог квалитета, и слично). У овом смислу говори

се о жигом заштићеним ознакама као симболима одређених вредности.

Сада када смо констатовали да се кроз појачану употребу у промету ствара и ова

друга, одвојена веза између ознаке и појмова као нематеријалних добара, за разлику

од ознаке и производа као материјалног добра, можемо испитати да ли је и на који

начин право жига препознаје.

Пре свега, почећемо од питања да ли до настанка ове везе између ознаке и појмова

долази нужно, или се то догађа само код тачно одређених ознака. Наиме, неспорно је

да је за њен настанак неопходно да се ознака користи у промету, те да учесници

имају непосредно или посредно искуство у вези са њом. Такође, мишљења смо да

свако такво искуство заиста нужно „гради“ ознаку односно употпуњује њену

садржину тиме што јој доноси одређене асоцијације. Међутим, чини се да у највећем

броју случајева не долази до одвајања ове везе од самог производа у односу на који

се ознака користи. Код ознака стандардне снаге обележавања, постоји само класична

веза између ознаке и производа где ознака комуницира одређени круг информација о

производу. Дакле, у уобичајеној ситуацији шема изгледа овако:

Ознака – Производ – Информације

Ова шема подразумева да се употребом ознаке у вези са одређеним производом код

потрошача ствара свест да производ има одређена својства и порекло. У највећем

броју случајева, овај однос остаје неизмењен током целокупног трајања употребе

ознаке. Међутим, код познатих ознака, имајући у виду њихову изразито интензивну

употребу у промету, производ као веза између ознаке и информација које она

генерише постаје ирелевантан имајући у виду да се скуп асоцијација у тој мери

усталио у свести учесника на тржишту да оне сада постају посебан појам који је
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могуће повезивати са другим појмовима који су са производом невезани. Дакле, у

једном тренутку услед интензивне употребе ознаке у промету шема постаје следећа:

Ознака – Информација

Овакав однос подразумева да је ознака сама по себи добила одређену природу

односно идентитет, који се више не везује за производ у питању. Тада она постаје

подобна за употребу у другачијим контекстима људске комуникације, а не само као

средство за обележавање и разликовање производа. Ово објашњава због чега се

познате ознаке користе као украси или симболи на некој роби, која је сасвим јасно

обележена другим знацима разликовања – ознаке се тада користе као описни знаци

који указују да одређени производ има нека својства које ознака симболише.

Имајући у виду наведено, чини се да таква, посебна веза не настаје нужно код свих

ознака у промету, већ само код оних које се изразито интензивно употребљавају.

Сада ћемо се вратити на почетно питање да ли и на који начин право жига уређује

ову посебну везу.

Пре свега, указујемо да се право жига бави значењем односно идентитетом коју

ознака има. Тако готово све јурисдикције прописују да ће престати да важи онај жиг

који је временом постао генеричан назив производа за који је регистрован, о чему је

већ било речи. Међутим, мишљења смо да се ова ситуација не може уподобити

постанку ознаке симболом, у смислу описаног стварања посебне везе. Ово стога што

ознака у том потоњем случају не постаје назив за одређени производ, већ симбол за

одређену карактеристику. Сходно наведеном, ово се не може сматрати

интервенцијом права у испитиваном смеру.

Чини се да управо проширена заштита познатих ознака има везе са овим питањем.

Наиме, радње повреде познатих жигова ће бити детаљно анализиране у даљем тексту

дисертације79, али на овом месту фокусираћемо се на радње искоришћавања

79 У другој глави првог дела дисертације, под одељком II. Овде скрећемо пажњу на квалитативно
другачију природу појмова искоришћавања и наношења штете – за разлику од потоњег, први нужно
обухвата један субјективни елемент на страни лица које врши повреду (јер нема искоришћавања без
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репутације и дистинктивности ознаке. Наиме, за разлику од радњи наношења штете

овим својствима, које у потпуности одговарају заштити функција коју жиг у промету

врши, наведене радње искоришћавања се не могу објаснити на исти начин.

Искоришћавање дистинктивности односно угледа представља управо ослањање на

овај посебан квалитет који имају само познате ознаке – посебну везу која је

превазишла шему Ознака – Производ – Информација, и оличена је у јединственом

односу Ознака – Информација.

Питање које се нужно намеће је због чега право жига штити ову посебну везу,

односно на који начин она доприноси функцији разликовања коју жиг у промету

врши, о чему ће бити речи у даљем тексту дисертације.

Испитивањем начела специјалности показали смо да веза између ознаке и производа

која је предмет заштите представља сложени однос из којег се у одређеним

случајевима може створити посебна, самостална веза између ознаке и асоцијација

које генерише, када говоримо о ознакама као симболима.

VI. Заштићене функције познате ознаке

У наредном делу рада испитаћемо које су функције познате ознаке које се

проширеном заштитом штите. Следећа анализа требало би да допринесе

проналажењу одговора на питање због чега се пружа проширена заштита ознакама

које уживају висок степен познатости. Како је већ појашњено, тек правилним

разумевањем разлога овакве заштите, могуће је одредити критеријуме који се узимају

у обзир као и степен познатости који је потребно остварити. Наиме, прво питање које

се може поставити јесте да ли познате ознаке имају неке друге функције осим оних

које су уобичајене за ознаке стандардне снаге обележавања. Познате ознаке се од

свести о ранијој ознаци и њеним својствима). Такође, иако ЗОЖ користи термине извлачење користи
из и наношење штете, ми ћемо користи као одговарајуће синониме термине искоришћавање и
нарушавање.
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стандардних разликују делом по томе што их препознаје велики део јавности, али и

по томе што носе упечатљивију поруку односно по томе што је јачина асоцијација

које носе далеко снажнија. Дакле, њихова комуникациона функција је посебно

појачана, и можемо рећи да је управо ово функција која је предмет посебне заштите.

1. Функција упућивања на порекло

Функција упућивања на порекло прва је и основна функција која се везивала за жиг

још од најранијих времена настанка овог права. Најпре су трговци обележавали своје

производе управо ради његовог везивања за њих, најбитнија информација која се

знаком преносила тицала се идентитета произвођача. У ЗОЖ жиг је дефинисан као

право којим се штити знак који у промету служи разликовању роба или услуга једног

произвођача од роба или услуга другог произвођача. Имајући у виду ову дефиницију,

неспорно је да је основна прокламована функција ознаке управо функција упућивања

на порекло. Међутим, основано се може оспорити значај ове функције у данашњем

времену, с обзиром на интензитет савремене размене и нове начине преноса

информација - још почетком двадесетог века су теоретичари приметили да је ова

функција изгубила смисао имајући у виду да су потрошачи још и тада мање бринули

о произвођачу а више о карактеристикама производа80. У данашњем времену може се

лако закључити да потрошачи врло мало знају о произвођачима који стоје иза ознака

у промету – најчешће немају никакву свест о идентитету произвођача који стоји иза

одређеног производа. С обзиром на наведено, јасно је да смисао ове функције није да

идентификује директно произвођача у смислу његовог идентитета, већ је смисао у

томе да ознака везује одређени производ за једно константно порекло, невезано за то

који произвођач је конкретно у питању.

Када је реч о заштити ове функције познате ознаке, испитаћемо да ли је она истог

квалитета као и у односу на ознаке са уобичајеном снагом обележавања. Имајући у
80 Schechter Frank I., „Historical foundations of the law relating to trademarks“,Columbia University Press,
1925.
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виду да ЗОЖ прописује ширу заштиту познатих ознака, према свим производима,

наизглед се може закључити да је испитивана функција јаче заштићена у случају

познатих ознака. Међутим, с обзиром на предмете проширене заштите – углед и

дистинктивност ознаке, основано је испитати да ли се проширеном заштитом

појачано подржава баш функција упућивања на порекло. Имајући у виду напред

дефинисане појмове угледа и дистинктивности, јасно је да заштита дистинктивности

нема нужно додирних тачака са носиоцем жига (пореклом), док је с друге стране

потребно преиспитати у којој мери је углед ознаке одређен и њеним пореклом.

Чини се да посебан углед ознаке подразумева и одређену везу са носиоцем односно

одређени утисак о носиоцу познатог жига (рецимо, углед ознаке CHANEL поред

асоцијација на луксуз и престиж подразумева дефинитивно и асоцијацију на

француског модног гиганта, која на свој начин доприноси добром угледу који је

предмет проширене заштите). Имајући у виду да углед представља укупност

позитивних асоцијација које се везују за одређену ознаку, те да се стиче посебним

улагањем у промоцију и коришћење ознаке на специфичан начин, мишљења смо да је

функција упућивања на порекло заиста јаче заштићена код познатих ознака.

Даље, занимљиво је анализирати заштиту ове функције с обзиром на могућност

преноса жига, а посебно његовог делимичног преноса за одређени круг производа.

Наиме, усвајањем ТRIPS-a дошло је до одређених промена у дотадашњим

принципима заштите жига, између осталог дозвољен је слободан и делимичан пренос

жига.

Тако, према позитивно правним прописима данас се жиг може начелно слободно

преносити. ЗОЖ пак, садржи извесна ограничења. Пре свега, пренос жига имаће

дејство према трећим лицима тек када такав пренос буде уписан у регистар права81.

81 Указујемо на извесну неусклађеност ове одредбе ЗОЖ са Сингапурским уговором о жиговном праву
који је потврђен Законом о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву („Сл. гласник РС -
Међународни уговори", бр. 5/2010) , (даље у фусноти: Сингапурски уговор). Одредбом члана 52. ЗОЖ
прописано је да упис уговора о лиценци у одговарајући регистар производи правно дејство према
трећим лицима. С друге стране, одредбом чл. 19. Сингапурског уговора прописано је да страна
уговорница не сме захтевати упис лиценце као услов да стицалац лиценце на основу закона те стране
уговорнице учествује у поступку због повреде права који је покренуо носилац права, или да на основу
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Даље, не може се вршити упис преноса права ако би такав пренос могао да створи

забуну у промету у погледу врсте, квалитета или географског порекла робе, односно

услуга за које је жиг регистрован осим уколико се стицалац не одрекне права на

заштиту за оне робе односно услуге у односу на које постоји могућност забуне82.

Такође, неће се одобрити упис преноса жига за део роба или услуга уколико су оне

сличне онима које преостају а обухваћене су истим жигом односно пријавом. Из

наведеног се може закључити да законодавац настоји да очува одређене функције

ознаке. Следи анализа утицаја оваквих законских решења на функцију указивања на

порекло производа.

Законодавац посебно прави ограничење у односу на забуну која се тиче квалитета,

географског порекла или врсте производа, али не наводи изричито и порекло у

смислу произвођача производа. Уколико се жиг може слободно преносити

неограничени број пута, основано је запитати се на који начин ознака заправо врши

функцију указивања на порекло. С обзиром на овакву регулативу, и посебно имајући

у виду да је слободно и издавање лиценци којима се уступа право на коришћење

ознаке83, може се основано закључити да је остварење ове функције остављено на

вољу носиоцу права, а да са становишта правне регулативе та функција више није

подржана у озбиљној мери. Наиме, нејасно је који је домашај изложених ограничења

преноса жига имајући у виду одсуство било каквих ограничења за уступање права на

коришћење (издавање лиценце). Законодавац не прописује никакво ограничење

изузев тога да ће се на сва питања која нису изричито регулисана законом о

жиговима применити закон који регулише облигационе односе. Поставља се питање

да ли је могуће из општих начела облигационог права (начела савесности и поштења,

таквог поступка добије накнаду штете која произилази из повреде жига који је предмет лиценце.
Будући да ЗОЖ условљава дејство уговора о лиценци према трећим лицима њеним уписом, следи да
постоји неслагање са цитираном одредбом потврђеног међународног уговора. За више о овом
међународном уговору видети: Поповић Душан, „Хармонизација правила о заштити знакова
разликовања у светлу приступања Србије Сингапурском уговору о жиговном праву“, Усклађивање
пословног права Србије са правом Европске уније (2013), Правни факултет универзитета у Београду,
2013.
82 Одредба члана 51. ЗОЖ ближе уређује ово питање.
83 За разлику од поменутог ограничења код преноса права, ЗОЖ не поставља никаква ограничења за
упис лиценце те је слобода носиоца у погледу оваквог располагања потпуна.
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добрих пословних обичаја) извести обавеза за носиоца жига да не врши уступање

онда када би то допринело стварању забуне на тржишту. Наше је мишљење да

наведеном тумачењу нема места, те да је законодавац очигледно свесно оставио

отвореном слободу уступања права за разлику од преноса којег је посебно нормирао.

Сходно наведеном, закључујемо да функција упућивања на порекло заиста у

савременом праву жига има ограничен значај. Чињеница је да се кроз знак може

указивати на порекло односно очувати веза између производа и произвођача, те да ће

најчешће носилац жига управо и имати интерес да ову функцију користи и чува,

међутим разумно је приметити да постоје бројни различити интереси који могу

навести носиоца да од ове функције одустане.

Наиме, када ставимо изложена правила о слободи преноса односно уступања права

на коришћење у контекст познатих ознака, можемо закључити да уочени проблем са

функцијом упућивања на порекло тада још  више добија на значају. Разумно је

претпоставити да је услед угледа и познатости оваквих ознака потражња за њиховим

коришћењем од стране трећих лица већа него што је то случај са стандардним

ознакама. Друго, накнаде које носиоци познатих жигова могу да потражују као

износе лиценци знатно су више, услед чега они имају и посебан мотив да такво

уступање заиста и чине. Стога, упркос раније наведеном закључку да се функција

упућивања на порекло посебно штити код познатих ознака кроз репутацију као

предмет заштите, можемо закључити и да је она управо код оваквих ознака више

угрожена, имајући у виду поменута правила о слободном преносу и уступању.

Сходно наведеном, сматрамо да посебна заштита ове функције јесте делимично и у

фокусу проширене заштите познатих ознака.
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2. Функција разликовања производа

Функција разликовања производа подразумева улогу ознаке да пренесе трећим

лицима скуп информација о производу који ће омогућити његову идентификацију –

за разлику од информације о пореклу, која је раније разматрана, на овом месту ради

се о информацији о самом производу и његовим својствима. Аутор овог рада сматра

да је функција разликовања суштински битна функција која доприноси регулисању

информисаности на тржишту – то и јесте функција која је према класичном схватању

примарна и која ужива најширу заштиту овим правом.

Међутим, немогуће је не приметити да су у одредбама које регулишу жиговно право

садржане и норме које директно слабе заштиту ове функције која би требало да буде

примарна. На пример, пракса домаћег Завода84 је таква да се у случају да је

пријављени знак сличан раније постојећем у мери у којој би код потрошача могла

настати забуна, ова препрека може превазићи достављањем сагласности носиоца

ранијег знака. Начелно, Завод и тада има слободу и обавезу да испита у којој мери би

заштита спорне ознаке уз сагласност носиоца ранијег сличног жига допринела

стварању забуне на тржишту, али у пракси се ретко догађа да заштита заиста и буде

ускраћена. Овакво решење иде на уштрб потрошача и директно подржава заштиту

ознаке која ће имати мању моћ разликовања, с обзиром на постојање ранијег сличног

знака85. Даље, имајући у виду раније изложена правила о слободном уступању права

на коришћење жига, такође је могуће замислити хипотетички ситуацију где ће

носилац жига уступити право на коришћење свог жига лицу које користи сличан

знак, што би директно штетило функцији разликовања на тржишту.

За разлику од функције указивања на порекло чија се појачана заштита код познатих

ознака огледа кроз заштиту угледа ознаке, мишљења смо да је функција разликовања

такође појачано заштићена али кроз дистинктивност као предмет заштите посебних
84 Наведено важи и за Заводе околних земаља, примера ради Босне и Херцеговине, Северне
Македоније и Хрватске.
85 У пракси се ово премошћује захтевом  да постоји и посебан контекст коегзистирања, наиме
међусобно разликовање додатном информацијом коју доставе стране, која заправо елиминише ризик.
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ознака. Познатим ознакама пружа се заштита од сваког коришћења које би за

последицу имало наношење штете или искоришћавање дистинктивности. Дакле,

посебно се штити њихова функција да врше разликовање конкретних производа, за

разлику од ознака са уобичајеном снагом обележавања86.

Овде можемо направити осврт на приказ споменуте посебне везе која настаје из

тројног односа Ознака – Производ – Информација, на такав начин да ознака поприма

одређено квалитативно својство и постаје симбол, самим тим и вредност сама по

себи. Наиме, функција разликовања штити ознаку управо да би она вршила

идентификацију производа, без односа са производом ова функција не би ни имала

смисла. Дакле, мишљења смо да функција разликовања онако како је заштићена кроз

право жига подразумева разликовање конкретног производа, а не подобност ознаке

да буде идентификатор у општем случају. Сходно наведеном, кроз функцију

разликовања подржан је тројни однос који смо описали, а због чега посредно јача и

развија се и углед ознаке односно посебна веза између информације и ознаке.

3. Рекламна функција

У европском праву жига битна реформа учињена је Директивом 89/194/ЕЦЦ и

Уредбом 40/94, тиме што је дозвољен слободан пренос жига и издавање

неискључиве лиценце. Тиме је посредно проширена заштита на ову

промотивну/рекламну функцију ознаке, чиме је она постала вредност по себи87.

Рекламна функција ознаке подразумева њену подобност да осим информација чисто

описног карактера (попут информације о пореклу производа, његовим

карактеристикама и слично) преноси и другачију врсту информација, убеђујућу

86 За више о заштићеним функцијама ознаке видети у: Roncaglia Pier Luigi, Sironi Giulio Enrico,
„Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of The European Court of Juctice“, The
Trademark Reporter, Vol. 101, 2011, стр. 147-185.
87 Gustavo Ghidini, 2006, 89.
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поруку чија је сврха да привуче потрошаче одређеном производу. Мишљења смо да

се ова функција разликује у односу на информативну управо у томе што обухвата

један виши степен у квалитету комуникације који се остварује са потрошачима.

Суштина рекламе је у њеном убеђујућем карактеру – да би се оваква функција

остварила кроз један симбол, нужно је да он носи асоцијације посебног квалитета.

Имајући у виду да су оне управо својствене познатим ознакама (с обзиром на њихов

углед и појачану присутност на тржишту), сматрамо да ознака стиче ову функцију

тек када стекне и одређени статус познатости. Стога, сматрамо да је рекламна

функција својствена познатим ознакама, те да је упитно да ли је и у којој мери могу

вршити ознаке са уобичајеном снагом обележавања.

Сматрамо да је важно изложено питање раздвојити од могућности сваке ознаке да

буде сугестивног карактера (не и описног), те да у том смислу потрошачима шаље

одређену додатну поруку. Таква сугестија још увек спада у чисто информациону

функцију те се не може поистоветити са рекламом у раније изложеном смислу.

Примера ради, сугестивном ознаком сматрао би се слоган За мушкарце не и за

дечаке88, или слично. Постојање рекламне функције потврђено је и кроз бројна

истраживања. Примера ради, једна компанија спровела је испитивање потрошача

тако што је мерила њихово задовољство одређеним кексом у две варијанте – у једној

је био обележен неком познатом ознаком, у другој је био упакован у стандардно

необележено паковање. Иако истог укуса, већина потрошача изјаснила се да им се

више допада кекс који је био обележен познатом ознаком, при чему су изричито

оцењивали задовољство укусом производа, не и неко друго својство89. Исто тако,

приликом испитивања потрошача током којег је требало да се определе за укусније

од два пића у два наврата (исти пар пића им је првобитно понуђен без ознака а након

тога са ознакама Пепси и Кока Кола90), резултати су показали да се људи другачије

изјашњавају онда када је производ који користе обележен неком ознаком. Сличним

88 Наведени слоган преузет је из рекламе за безалкохолно пиће Швепс – уједно је реч и о заштићеном
жигу компаније Кока Кола.
89Tushnet Rebecca, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science“, Texas Law
Review, Vol. 86, 2008, стр. 507-568.
90 Ibid.
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испитивањима утврђено је да сусрет са ознаком заиста буди реакције на неком

подсвесном, емотивном нивоу, те да ознаке утичу на изборе који потрошачи праве.

Стога, неоспорно је да је рекламна фунција ознака битна карактеристика која је

титуларима жигова од посебног значаја, као и да вредност жига пропорционално

одговара јачини ове функције ознаке.

Сходно наведеном, можемо преиспитати да ли се рекламна функција може узети као

један од параметара који разликује ознаке које уживају проширену заштиту од оних

са стандардном снагом обележавања. Другим речима, изведена анализа указује на то

да раст познатости ознаке пропорционално прати и јачање њене подобности да врши

информациону функцију на квалитативно све вишем нивоу. Међутим, оправдано је

запитати се да ли искључиво познате ознаке уживају ову функцију, или њу имају и

ознаке стандардне снаге обележавања. Наиме, да бисмо одговорили на ово питање

вратићемо се на дефиницију познатих ознака како их испитујемо у овој дисертацији –

као ознака са репутацијом услед које се њихова дистинктивност односно углед могу

оштетити и употребом у вези са различитим производом од оног који је обухваћен

заштитом. Сматрамо да рекламна функција ознаке, како је напред дефинисана, нужно

постоји код познатих ознака. С друге стране, сматрамо да се не може закључити да

ознаке слабијег нивоа познатости не врше ову функцију односно да она код њих не

постоји уопште. Чини се најисправнијим закључак да познате ознаке нужно врше

рекламну функцију, али да она није само њима својствена те да не би могла

послужити као критеријум који раздваја стандардне од познатих ознака.

Даље, преиспитаћемо у којој мери проширена заштита познатих ознака штити ову

функцију. Као и у претходном делу ове главе, полазимо од предмета заштите

познатих ознака и поредимо да ли и у којој мери они утичу на вршење рекламне

функције. Наиме, имајући у виду да реклама подразумева упечатљиву асоцијацију

која треба да изврши утицај на потрошаче да одаберу баш тај производ, сматрамо да

се кроз посебну заштиту угледа ознаке (у смислу како је дефинисан раније, као скуп

посебно позитивних асоцијација које генерише одређена ознака) штити управо тај
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посебан квалитет информација које позната ознака шаље. Спречавањем других лица

да штете угледу ознаке или га искоришћавају, пружа се подршка носиоцу жига да

своју ознаку употребљава и као рекламу. Стога, можемо закључити да је проширена

заштита познатих ознака усмерена делимично и на заштиту ове функције.

Одвојено је питање да ли је оваква заштита узрок или последица проширене заштите.

Не сматрамо да је инхерентно природи права жига да регулише односно штити

овакву функцију, па ни када је реч о познатим ознакама. Сматрамо да је ова функција

посредно односно успутно заштићена, а да се разлози проширене заштите налазе у

другим основама, а о чему ће бити речи у одговарајућем делу ове дисертације91.

Примећујемо да је идеја о овој посебној функцији познатих ознака присутна и у

Шехтеровом раду који је подстакао развој проширене заштите познатих ознака у

односу на неистоврсне производе92. Наиме, у свом чувеном делу Рационалне основе

заштите жигова93 из двадесетих година прошлог века, Шехтер примећује: „став да је

једина повреда која се дешава приликом употребе заштићеног знака забуна у погледу

порекла те робе, је погрешан. Он занемарује чињеницу да су стварање и одржавање

утиска94, пре него одређивање порекла, примарна сврха модерних жигова, те да је

очување индивидуалности и јединствености жига од суштинске важности за његовог

титулара.“. Наше је мишљење да је ова примедба у потпуности тачна, те да одражава

управо рекламну функцију коју жигови врше, а која је за њихове титуларе од великог

значаја. Имајући у виду да је Шехтер ово приметио пре готово једног века, и

коментарисао измењену природу тада модерних жигова, може се испитати да ли су

функције жига додатно развијене у протеклих сто година, те да ли данас можемо

рећи да је и ова функција превазиђена односно развијена даље. Наиме, у овом раду

91 У трећој глави првог дела дисертације биће више речи о различитим теоријама оправданости
проширене заштите ознака са репутацијом.
92 Једна од критика овог рада: Bone Robert G., „Schecheters Ideas in Historical Context And Dilutions
Rocky Road“, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 24, Issue 3, 2007-2008.
93 Schechter Frank I. „The Rational Basis of Trademark Protection“, Harvard Law Review, Vol. 40/6, 1927,
стр. 813-833.
94 Ibid.
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такође се примећује да жиг услед овако развијене функције заправо „продаје робу“.

Имајући у виду изложена запажања о развоју тројног односа између информације,

производа и ознаке, ми данас примећујемо да у једном тренутку ознака превазилази и

ову своју улогу „продавања производа“, те да постаје вредносни симбол који је

употребљив на различите друге начине, осим за потребе продаје производа.

4. Комуникациона функција

Жигом заштићена ознака такође функционише као модерна форма комуникације95.

Порука коју ознака шаље има за сврху да генерише лојалност потрошача те да их

што више веже за носиоца жига и његов производ. У теорији постоје ставови који се

залажу за тумачење да комуникациона функција жига заправо обухвата и функцију

упућивања на порекло производа, односно функцију разликовања. Суштина ове

функције је да oзнака комуницира одређену поруку потрошачима, која може бити

порука о пореклу али и знатно више од тога, порука о особинама и квалитету

производа и слично. Наиме, неки теоретичари разликују три нивоа информација коју

ознака може слати, и у зависности од тога можемо говорити о три степена јачине

комуникационе функције96. Први степен представља информација о самом производу

који је ознаком обележен – овде је свакако реч о асоцијацији на конкретан производ

и његове стварне карактеристике. Даље, следећи степен представља информација о

самом производу али која са собом носи и асоцијације на одређене особине које могу

постојати у вези са тим производом али и одвојено од њега – то је случај са ознакама

попут ознаке Тојота, које осим аутомобила везују и асоцијације о брзини, високом

стабилном квалитету и слично. У теорији се ове ознаке називају ознаке са

инхерентном репутацијом97. На послетку, постоје ознаке које носе информацију која

је само малим делом везана за сам производ, а много више за одређени апстрактан

95 Gustavo Ghidini, 2006, 89.
96 Matias Strasser, “The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into
Context”, Fordham Intellectual Property Media &Ent. L.J, 375, 2000., стр. 15.
97 Ibid.
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појам, рецимо одређени стил живота, младост, авантуризам или слично. То је случај

са ознакама попут Ferari и сл., које представљају такозване статусне симболе,

односно које су саме по себи разлог одабира потрошача, независно од стварних

карактеристика производа који је њиме обележен98.

Овде изражавамо делимично неслагање са изнетим ставом о тројном степеновању

комуникационе функције ознаке. Пре свега, сматрамо да је појам инхерентне

репутације контрадикторан, имајући у виду раније изнета запажања о томе да се

репутација стиче временом, те да ни једна ознака не ужива репутацију самим

настанком. Такође, не мислимо да је могуће направити јасну границу између другог и

трећег споменутог степена комуникације, сматрамо да поменути примери не

представљају битну разлику у квалитету споменутих ознака. С друге стране, слажемо

се да комуникациона функција подразумева искорак у односу на функцију

разликовања и функцију указивања на порекло, с обзиром на њену подобност да носи

додатне поруке. У том делу, комуникациона функција се преклапа са рекламном

функцијом, од које се пак разликује утолико што је од потоње шира, имајући у виду

да порука коју шаље не мора нужно да буде у сврхе рекламе односно промовисања

производа који је предмет обележавања. Такође, комуникациона функција ознаке

подразумева њену подобност да преноси поруку не само о производу или његовом

пореклу, већ посредно и о лицу које производ користи.

У наставку рада ћемо испитати да ли код познатих ознака, где је ова функција

изразито наглашена, постоји разлог да се ова њена вредност посебно штити. Такође,

основано је и питање да ли би такву заштиту нужно требало пружити кроз право

жига. Разматрајући ово питање, полазимо од тога да ознака сама по себи може имати

и друге вредности које се не штите кроз право жига, односно које су независне од

њене заштите жигом. Наиме, многе ознаке уживају заштиту кроз ауторско право, као

ауторска дела. Ова заштита потпуно је независна од овлашћења која на истом

нематеријалном добру ужива титулар жига. Даље, ознака такође потпуно независно

98 Ibid.
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ужива заштиту и кроз право нелојалне конкуренције. Сходно наведеном,

закључујемо да се ознака као интелектуално добро може заштити кроз неколико

паралелно постојећих права, а да право жига има за циљ између осталог и заштиту

њене комуникационе функције.

Сада ћемо испитати шта се дешава онда када ознака постане вредност сама по себи у

смислу носиоца поруке о некој вредности која је независна од производа који се

њоме обележава. Направићемо разликовање са наведеним опцијама заштите како

бисмо увидели да ли проширена заштита кроз право жига (треба да) служи управо

овом циљу. За потребе ове анализе изразиту подобност ознаке да носи самосталну

поруку одређене садржине (коју уподобљавамо раније изнетом примеру са Ферари

ознаком) називаћемо појмом комуникационе вредности познате ознаке.

На првом месту, комуникациона вредност познате ознаке независна је од њеног

карактера као ауторског дела99. Наиме, било да јесте оригинална духовна творевина

или да нема ову особину, ознака може временом достићи вредност самосталне

поруке одређене садржине. Стога закључујемо да се комуникациона вредност

познате ознаке не штити ауторским правом. Даље, право сузбијања нелојалне

конкуренције штити ознаке онда када оне врше своју функцију разликовања, односно

онда када се оне јасно везују за одређеног титулара. Заштита кроз право нелојалне

конкуренције управо је оријентисана на заштиту учесника на тржишту од радњи

конкурената којима им се може нанети штета. У том смислу, ознака ужива заштиту

кроз ово право онда када би њено коришћење од стране других учесника на тржишту

могло да доведе до настанка забуне о пореклу или неком другом својству. Наизглед,

чини се да ни ово право нема ratio који би одговарао заштити комуникационе

99 Чињеница је да ознака у виду слогана којим се непосредно шаље одређена порука такође може
уживати и ауторскоправну заштиту уколико као таква испуњава услове које одређује ЗАСП. Међутим,
питање комуникационе функције ознаке и њене вредности одвојено је и независно од питања
оригиналности поруке која се шаље – шта више, порука коју ознака носи најчешће је чисто
информативне природе и неће уживати ауторскоправну заштиту.
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вредности посебне ознаке100. Закључујемо да ауторско право и право нелојалне

конкуренције не штите ову посебну вредност посебних ознака.

Испитаћемо да ли и у којој мери право жига штити ову посебну вредност. Јасно је да

се оваква заштита не пружа кроз стандардна овлашћења титулара жига која су везана

за опасност замене, те ће наша анализа бити усмерена на испитивање проширене

заштите познатих ознака у смислу заштите комуникационе вредности оваквих

ознака. Наиме, поћи ћемо поново од тога да проширена заштита није безусловна, те

да постоје јасно одређени захтеви који одређују границе заштите коју познате ознаке

уживају. Како бисмо испитали постављену хипотезу, размотрићемо да ли

комуникациона вредност познатих ознака одговара овим границама или не. Наиме,

први услов тиче се сличности, и то на начин да настаје мисаона веза одређеног

квалитета. Када је реч о овом услову закључујемо да он није сметња закључку да се

проширеном заштитом штити ова функција. Даље, други услов тиче се тога да

постоји нелојално искоришћавање ознаке. Иако ћемо се на другом месту детаљније

бавити условом нелојалног искоришћавања, овде примећујемо да су нејасне границе

које поставља овај услов – тешко је замислити ситуације у којима се ознака

употребљава без овлашћења а да је такво коришћење лојално. У контексту

комуникационе вредности познатих ознака, чини се да овај услов поставља једну

границу која одаљава природу заштите од ове вредности као циљане. Наиме, уколико

би проширена заштита имала за предмет управо комуникациону вредност, онда би

овај услов био вишак, довољно би било разграничити случајеве овлашћеног и

неовлашћеног коришћења. Када је реч о трећем постављеном услову, једном од

четири посебно одређене последице коришћења (искоришћавање угледа односно

дистинктивности, као и њихово оштећење), чини се јасним да ratio проширене

заштите није заштита комуникационе вредности познате ознаке.

100 О односу нелојалне конкуренције и проширене заштите ознака са репутацијом видети и:Dinwoodie
Graeme B., „Dilution as Unfair Competition: European Echoes“ , Intellectual Property at the Edge: The
Contested Contours of IP, 2013.
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Наиме, и дистинктивности и углед јесу својства ознаке која су непосредно повезана

са производом који је предмет обележавања. Како смо раније указали,

комуникациона вредност познате ознаке представља њену подобност да постане

носилац односно симбол одређене поруке независно од производа који је предмет

обележавања, иако је такво својство стечено управо кроз употребу у вези са њим.

Овај квалитет заправо представља оно што смо раније означили одвајањем везе

између ознаке и информације од производа. С обзиром на дефинисане облике

повреде познатог жига којима је проширена заштита ограничена, уочавамо да

посебна комуникациона вредност није предмет заштите жигом.

Спроведена анализа показала је да комуникациона вредност познатих ознака није

заштићена ни ауторским правом, ни правом нелојалне конкуренције, али ни правом

жига. Иако комуникациона вредност ознака са стандардном снагом обележавања

јесте предмет заштите, ова посебна вредност која се стиче кроз интензивну употребу

излази из оквира прописаних граница. Оправдано је запитати се да ли би ова

вредност требало да се штити неким другим правом, или на овом месту слобода

изражавања101 подвлачи границу између искључивих овлашћења на интелектуалним

добрима и њиховог слободног коришћења.

5. Инвестициона функција

Под инвестиционом функцијом познате ознаке подразумева се њена употребљивост у

сврхе генерисања додатног капитала на начине који превазилазе непосредну

употребу ознаке у сврху означавања производа. Раније смо навели да управо услед

познатости ознаке и њеног доброг угледа постоји и појачана тражња за њеним

101 За више о односу жига и слободе изражавања видети у: Burrell Robert, Gangjee Dev, „Trade Marks
and Freedom of Expression: A Call for Caution“ , 2009, (доступно на:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604886.
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коришћењем од стране трећих лица. Самим тим, накнаде које носилац може убирати

од преноса или уступања познате ознаке знатно су више, и представљају

незанемарљив начин стицања прихода од жига који није на располагању и носиоцима

жигова са уобичајеном снагом обележавања. Дакле, улагање у познатост ознаке

подразумева и инвестицију у добро које са собом носи озбиљан потенцијал за

увећавање капитала у будућности. Наиме, за разлику од носилаца стандардних

жигова који жиг могу преносити односно уступати само лицима која су

заинтересована за коришћење у вези са истим или сличним производима (јер им за

друге и не треба сагласност носиоца), код познатих ознака овлашћење на пренос

односно уступање обухвата све могуће производе. Логичан је закључак да ће до

преноса односно уступања ређе долазити у првој ситуацији, имајући у виду да

носиоци жигова по природи имају интерес за искључиво коришћење за производе од

интереса. С друге стране, код познатих ознака интерес носиоца за неке удаљене

производе знатно је слабији, те ће до преноса односно уступања чешће и долазити.

Наведено показује појачану употребљивост познатих жигова у смислу генерисања

додатних прихода.

Потом, други начин на који познате ознаке врше инвестициону функцију огледа се у

чињеници да оне услед проширене заштите стварају могућност за носиоца да

унапред „резервише“ ознаку и за друге евентуалне делатности на које би се могао

преусмерити у будућности. То је једна од предности коју немају други конкуренти

који тек улазе на ново тржиште, услед чега се за носиоца унапред ствара предност у

почетној позицији што такође у извесном смислу одражава инвестициону функцију

које ознаке врше.

Указујемо и на још један начин стицања додатних прихода од познатих ознака који је

резервисан искључиво за њихове носиоце – институт посебне накнаде за случај

намерне повреде права. Правило да носилац жига има право да тужбом потражује

износ чија висина може бити до износа троструке уобичајене лиценцне накнаде, за

случај да је повреда жига учињена намерно или крајњом непажњом, познају готово



61

сва законодавства102. Наиме, за разлику од носилаца стандардних жигова који могу

имати тешкоћа са доказивањем намере (посебно је упитно доказивање намере

повредиоца који су правна а не физичка лица, што је у пракси најчешће и случај), код

носилаца познатих ознака процесна позиција у смислу доказивања знатно је

повољнија. Наиме, када се пружа судска заштита за повреду познатог жига учињену

коришћењем спорног знака за обележавање другачијих производа (дакле управо по

основу познатости), много је вероватније и лакше доказати да је повредилац био

упознат са постојањем и коришћењем заштићеног жига, имајући у виду управо

његову познатост у релевантном делу јавности. Мишљења смо да могућност носиоца

жига да потражује ову казнену накнаду у већем броју случајева (у односу на

коришћење за било који производ у промету), као и уз поменуто олакшање процесног

положаја у поступку доказивања, потврђује да је инвестициона функција познатих

ознака посебно изражена и подржана проширеном заштитом.

6. Функција квалитета

Функција квалитета заправо је обухваћена информационом функцијом ознаке, а

суштина се огледа у томе да ознака потрошачима служи као гаранција квалитета

производа која је обележена спорним знаком. Наиме, чињеница је да у пракси ознаке

заиста врше ову функцију, али с друге стране примећујемо да ова функција никако

није заштићена правним нормама. Наиме, не постоји ниједна одредба која обавезује

носиоца жига да квалитет својих производа држи на одређеном нивоу, нити да ниво

квалитета свог производа одржава константним, како је то у ранијем делу рада

102 У ЗОЖ она је регулисана одредбом чл. 73. ст. 3. којом је прописано: ако је повреда учињена
намерно или крајњом непажњом, тужилац може од туженог, уместо накнаде штете из става 1. тачка 5)
овог члана захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за
коришћење права. Указујемо на то да је примена ове норме у пракси наишла на велике тешкоће,
будући да носиоци права тешко успевају да докажу висину потраживане накнаде, посебно у
случајевима када иначе у свом пословању не издају лиценце. Такође, постоје различити ставови о
природи ове накнаде и њеном алтернативном карактеру у односу на потраживање накнаде штете.
Више о томе у Мина Јовановић, „Процесноправни аспекти примене прописа који уређују заштиту
права интелектуалне својине“, Право и привреда, 2019. стр. 8.
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појашњено. Такође, указујемо и на то да се ова функција огледа у могућности ознаке

да пружа додатни квалитет самом производу, једном када стекне известан углед и

познатост. Ова расправа тиче се подобности ознаке да постане вредност по себи, и о

њој ће бити више речи у другом делу рада.

Сматрамо да је функција квалитета у изложеном смислу посебно подржана

проширеном заштитом која управо представља подстицај за носиоце да користе

ознаке доследно и у вези са производима високог квалитета, како би могле стећи

одговарајући углед и познатост услед које би се повећао и њен потенцијал као

инвестиционог добра о чему је било речи. Такође, посебним прописивањем угледа

као предмета проширене заштите непосредно се штити квалитет ознаке односно

допринос који она доноси самом производу. Стога се може закључити да функција

квалитета јесте у делимичном фокусу проширене заштите познатих ознака.

Сходно свему наведеном, закључујемо да за разлику од ознака са стандардном

снагом обележавања, познате ознаке врше више функција. Пре свега, код познатих

ознака посебно су изражене комуникациона, инвестициона и рекламна функција.

Такође смо уочили да проширена заштита познатих ознака посредно штити неке од

ових функција, иако се чини да њене границе нису нужно њима одређене. Наиме,

углед и дистинктивност као посебни предмети проширене заштите јесу вредности

које управо услед познатости ознаке постају с једне стране појачано употребљиви,

што се види кроз пораст броја функција коју ознака врши, а с друге стране посебно

осетљиви. Изложена анализа упућује на кључно питање које је од посредног значаја

и за критеријуме у односу на које познатост треба ценити – да ли се проширеном

заштитом штите исте функције које се штите и код стандардних ознака, зарад истих

циљева, или се проширеном заштитом штите нове, додатне функције ознаке?

Уколико је тачан први навод, критеријуми за утврђивање познатости требало би да

буду фокусирани на познатост услед које дистинктивност и углед постају лако

рањиви. Уколико је тачан други одговор, критеријуми за утврђивање познатости би

требало да буду фокусирани на испитивање додатних функција које ознака врши.
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Примећујемо ипак да углед ознака није заштићен кроз право жига када је реч о

ознакама стандардне снаге обележавања. Ово упућује на закључак да углед као

вредност није непосредно повезан са могућношћу ознаке да буде идентификатор

одређеног производа. Ипак, за разлику од дистинктивности ознаке која управо то

јесте, и која је чини се из истог мотива заштићена и код стандардних и код познатих

ознака, уочавамо да углед постаје предмет заштите тек код познатих ознака. Може се

истаћи противаргумент да углед није предмет заштите код стандардних ознака зато

што га оне ни немају, те да постаје предмет заштите онда када настане, а да је разлог

његове заштите управо очување идентитета ознаке зарад њене примарне функције.

Дакле, изведена анализа довела нас је до две тезе које одређују приступ

дефинисању критеријума за утврђивање познатости: проширена заштита служи

очувању примарних функција ознаке – предмет заштите поред дистинктивности

постаје и углед као нова, додатна вредност која такође одређује идентитет

ознаке. И друга, различита теза: проширена заштита служи делимично истом

циљу као и заштита стандардних ознака и са њом се поклапа у делу заштите

дистинктивности. У другом делу, који се односи на заштите угледа, проширена

заштита има другачије ratio од заштите примарних функција жига.

VII. Утицај заштите познатих ознака на промет

Имајући у виду описане функције ознаке, испитаћемо у којој мери проширена

заштита познатих ознака утиче на односе на тржишту. Очекујемо да ће анализа која

следи допринети оцени усклађености  проширене заштите са прокламованом

економском функцијом жига. Такође, правилним разумевањем последица које

проширена заштита има на промет приближићемо се и разлозима њеног нормирања,

а самим тим и одговору на питање која је мера познатости која треба да донесе

проширену заштиту, односно колики број познатих ознака је оптималан са

становишта функционисања тржишта. Анализа која следи је заснована на
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економском објашњењу функција жига, које ће бити детаљније представљено у

трећој глави првог дела дисертације.

1. Последице заштите познатих ознака на учеснике на тржишту

У овом делу рада анализираћемо последице које проширена заштита познатих ознака

има на учеснике на тржишту који нису њихови титулари, имајући у виду примарну

функцију жиговног права као регулатора тржишта у смислу неутралисања

асиметрије информисаности. Поставља се питање у којој мери оваква проширена

заштита има везе са овом функцијом, те да ли постоји интерес тржишта коме она

служи.

Имајући у виду да се проширена заштита не заснива на могућности довођења у

заблуду потрошача, основано је испитати какве користи или недостатке потрошачи

имају од проширене заштите познатих ознака. Уколико се пође од прописаних радњи

повреде, прво ћемо анализирати утицај наношења штете дистинктивности ознаке.

Како је већ објашњено, дистинктивност ознаке подразумева њену подобност да

разликује производе у промету, а њено нарушавање подразумева слабљење те њене

подобности. С обзиром на све анализиране функције жига, јасно је да је у интересу

потрошача да ознака опстаје у промету као дистинктивна. Међутим, Закон дозвољава

постојање и заштиту ознака са слабом снагом обележавања103. Стога, поставља се

питање да ли би услед недостатка проширене заштите ознака у потпуности изгубила

својство дистинктивности, или пак то не би био случај. Наиме, овде указујемо на

ставове у теорији који истичу да пре прописивања проширене заштите није било

пуно примера ознака којима је дистинктивност била нарушена услед недостатка

103 Примера ради,  ознака FLOW FILTER за цигарете има слабу дистинктивну снагу, будући да је
употреба вербализма FILTER врло честа за дату робу (и потпуно описна), док енглеска реч FLOW
такође има одређено семантичко значење које се може довести у везу са ово робом. У неким од
околних земаља овој ознаци је одбијена регистрација управо због слабе дистинктивности.
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проширене заштите104. Такође, указујемо и на ставове који појашњавају да је наводно

нарушавање дистниктивности у виду успоравања или отежавања мисаоног процеса

учесника на тржишту од занемарљивог значаја105, односно да не долази до настанка

било какве штете.106

Друго, заштита нарушавања угледа ознаке утиче на учеснике на тржишту тако што

доприноси очувању функције информисаности – услед везивања других, лошијих

асоцијација (па и бољих, али свакако оних које нису настале услед везе са

производом носиоца познате ознаке већ услед везе са другим производом), нарушава

се укупност тачних информација које знак са собом носи о производу за који је

регистрован107.

Сходно наведеном, начелно се може закључити да проширена заштита познатих

ознака ипак доприноси благостању потрошача. Међутим, услед наведених

недостатака сматрамо да ова анализа показује да у случају проширене заштите ипак

не можемо говорити о истим мотивима који постоје у односу на стандардну заштиту

ознака кроз право жига уопште. Наиме, потрошачи далеко већу корист уживају од

стандардне заштите, него што је уживају од проширене заштите познатих ознака.

Посредно, проширена заштита познатих ознака утиче на учеснике на тржишту и тако

што услед ње носиоци стичу компаративну предност односно јачају свој положај

који би без такве заштите морали да јачају на други начин, кроз квалитет свог

производа и сл.108. У овом смислу, можемо чак говорити о негативном утицају

проширене заштите на потрошаче. Наиме, још неповољнија од изложене ситуације

употребе од стране титулара жига јесте она у којој постоји уступање права на

коришћење познате ознаке, услед које се и штети информациона функција ознаке и

104 Christine Haight Farley, „Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law“, Fordham
Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal., 16/2006, 1184.
105 Jonathan E. Moskin, “Dilution or Dilusion: The Rational Limits of Trademark Protection”, Trademark
Reporter, Vol. 122, 1993.
106 Jacob Jacoby, „The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism,
Fame, Confusion and Dilution“, The Trademark Reporter, 91/2001, 1015-1023.
107 Chris Pulling, Carolyn J. Simmons, Richard G. Netemeyer, „Brand Dilution: When Do New Brands Hurt
Existing Brands?“, Journal of Marketing, Vol. 70, 2006.
108 Gustavo Ghidini, 2006, 86.



66

остварује компаративна предност на страни других учесника на тржишту. Као и на

примеру самог титулара, и лица која су стекла право на коришћење познате ознаке

такође остварују предност коју би иначе морали да стекну на друге начине, улагањем

у квалитет свог производа, између осталог. Другим речима, потрошачи остају

заштићени од „бесплатне вожње“ других произвођача, чиме би они такође могли,

уместо радом на квалитету и вредности свог производа, да стичу предност односно

одговарајући положај на тржишту.

Такође, већ смо истакли да проширена заштита познатих ознака има значајније

последице по неконкуренте титулара, него што има према његовим конкурентима.

Ово стога што неконкуренти морају остати уздржани од коришћења ознака на које би

иначе имали право.

2. Последице заштите познатих ознака на титуларе

Пре свега, проширена заштита за титуларе права подразумева додатни канал за

стицање прихода од заштићеног знака. Наиме, кроз лиценце, или накнаде од преноса,

или накнаде штете услед употребе од стране других лица у другим делатностима,

носиоци познатих ознака сада могу да стичу знатан додатни економски профит.

Посебна предност за њих огледа се и у томе што они на овај начин унапред имају

резервисано место у свим областима, те су у почетној предности у односу на

конкуренте у случају да накнадно желе започети пословање у другим областима,

имајући у виду да поседују знатан капитал у виду ознаке чија је репутација већ битно

изграђена109. Стога, носиоци су лишени свих оних напора које би иначе морали да

уложе ради стицања јачег положаја на тржишту, да не уживају проширену заштиту

на одређеној ознаци. Примера ради, када би компанија Кока Кола данас желела да

покрене пословање у области производње спортске опреме, јасно је да би услед

могућности коришћења познатог знака била у знатно бољој позицији од оних

109 Ibid.



67

конкурената почетника у пословању у датој области. Стога, проширена заштита

познатих ознака за носиоце права има пре свега знатну економску важност.

Изведена анализа показала је да проширена заштита познатих ознака иако има

позитивне последице и на друге учеснике на тржишту, знатно конкретније користи

има по титуларе права. За сада уочавамо да право жига начелно избалансирано

штити интересе свих учесника на тржишту, када је реч о стандардној заштити. С

друге стране, очито је да се та равнотежа ремети у случају проширене заштите када

знатно већу корист уживају титулари права.

VIII. Закључак прве главе првог дела дисертације

У првој глави овог дела рада дефинисали смо појам познатих ознака као оних које су

код одређеног дела релевантне јавности познате као ознаке са високом репутацијом.

Анализом развоја појма познатих ознака у домаћим прописима утврдили смо да се

садржина овог појма променила, а упоредном анализом са прописима Европске уније

уочили смо да ови институти иако блиски и даље нису регулисани на идентичан

начин.

Даље, анализом института који одређују познате ознаке закључили смо да

проширена заштита не подразумева одступање од заштите везе између

производа и ознаке, већ управо њено подржавање с обзиром на то да познате

ознаке услед своје познатости постају подобне за другачије радње повреде од

стандардних ознака.

Такође, испитивањем садржине појма познате ознаке, утврдили смо да познате

ознаке карактерише посебна веза која настаје између ознаке и одређених

асоцијација, а која је одвојена од везе између ознаке и производа који је предмет

обележавања, те која је традиционално била предмет посебне заштите.



68

Напослетку, испитивањем функција познатих ознака утврдили смо да се проширеном

заштитом штите додатне функције од оних које су традиционално предмет заштите

жигом. Такође, уочили смо да постоје два правца којима је могуће образложити

проширену заштиту са функционалног аспекта: први подразумева да

проширена заштита служи очувању примарних функција ознаке – предмет

заштите поред дистинктивности постаје и углед као нова, додатна вредност која

такође одређује идентитет ознаке. Други подразумева да проширена заштита

служи делимично истом циљу као и заштита стандардних ознака и са њом се

поклапа у делу заштите дистинктивности. У другом делу, заштите угледа,

проширена заштита има другачије разлоге од заштите примарних функција

жига.

Напослетку, испитивањем последица које проширена заштита има на учеснике на

тржишту и титуларе, уочили смо да у овом погледу постоји неравнотежа у корист

интереса титулара.
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Глава 2

Проширена заштита познатих ознака

Након што смо утврдили садржину појма познатих ознака, као и основних института

који га обликују, сада ћемо испитати у чему се састоји проширена заштита која се

познатим ознакама пружа. У другој глави овог дела дисертације биће указано на

важност правилног одмеравања степена познатости ознаке који доноси разлику у

обиму заштите коју јој право пружа. Испитаћемо последице преуског и прешироког

тумачења овог појма, у намери да дефинишемо показатеље који треба да укажу на

оптималан степен познатости. Сматрамо да је у овом циљу неопходно спровести и

анализу садржине проширене правне заштите познатих ознака, испитивањем

конкретних облика повреде на које је она усмерена. Такође, у овом делу биће

анализирани различити приступи наведеном проблему у пракси Европске уније и у

домаћој пракси, уз дефинисање последица које такви приступи изазивају.

Посебан фокус у овом делу дисертације биће мисаона веза која код учесника на

тржишту настаје у вези са познатим ознакама, како бисмо испитали да ли управо она

може послужити као релевантан критеријум приликом дефинисања статуса

познатости.

I. Одмеравање степена познатости

Питање степена остварености стандарда познатости је од суштинског значаја с

обзиром на то да управо од њега зависи и број ознака које ће уживати проширену

заштиту. Наредни део рада биће посвећен анализи овог питањa, уз настојање да се

дефинишу последице различитих приступа у степену остварености овог стандарда.
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Пре него што приступимо овој анализи, потребно је да одредимо на који начин се

може мерити степен остварености овог стандарда. Наиме, наведено зависи од

дефинисања појма познатости као појма који је одређен искључиво квантитативном

димензијом или појма који је одређен и квалитативном димензијом. Имајући у виду

раније изнету дефиницију појма репутације, сматрамо да се познатост има мерити у

обе наведене димензије – у односу на број лица који је препознаје, и у односу на

јачину квалитета асоцијација које са собом носи.

1. Последице прешироког тумачења појма познатости

Прешироко тумачење појма познатости подразумева низак стандард испуњености

услова за проширену заштиту. Другим речима, прешироко тумачење овог појма

водило би великом броју ознака које би се сматрале познатима. Разликујемо два

облика ниско одређеног стандарда познатости:

1) Квантитативни – подразумева да се тражи упознатост са ознаком од стране мањег

броја лица;

2) Квалитативни – подразумева да јачина асоцијација које ознака генерише не би

морала бити посебно јака.

Сада ћемо испитати какве би последице имало присуство великог броја ознака које

би уживале статус познатих на тржиште и његове учеснике. Чини се да у овој

анализи посебно долази до изражаја чињеница да се проширена заштита односи не

само на идентичне ознаке већ и на сличне110. Поставља се питање да ли је овлашћење

на забрану употребе исте или сличне ознаке у вези са било којим производом, дато

великом броју лица, штетно или пак пожељно. У ситуацији у којој се искључиво

овлашћење на коришћење једне ознаке релативно лако стиче, примећујемо прво да

би наведено могло довести до исцрпљења свих ознака које се могу користити за

обележавање што би у крајњој линији водило непожељном ефекту, имајући у виду да

110 Односно оне који представљају репродукцију, имитацију, транслитерацију или превод знака или
његовог битног дела.



71

је употреба ознака за обележавање пожељна са становишта свих учесника на

тржишту. Наиме, иако изузетно широк, круг симбола и речи који могу бити

коришћени за обележавање је ограничен и може се исцрпети. Без обзира на тумачење

стандарда имитације или репродукције замисливо је да би у ситуацији прениског

стандарда познатости могло доћи до исцрпљења употребљивих ознака.

Даље, уколико би релативно лако могли да постигну тражени ниво познатости,

носиоци права били би посебно мотивисани да га досегну, имајући у виду да

проширена заштита подразумева и прилику за стицање додатних прихода од

издавања лиценци. Међутим, имајући у виду почетну тезу о функцији жига, не може

се закључити да је с тог становишта пожељно снизити критеријум за познатост

ознаке – друштво нема непосредне користи од тога што је ознака позната111.

Чини се да није могуће закључити да би проширена заштита великог броја ознака, уз

снижене критеријуме, на било који начин допринела поспешивању функције жига,

напротив. Изведена анализа управо показује да су високо постављени захтеви, како у

квалитативном тако и у квантитативном смислу, нужни за стицање проширене

заштите онда када је она одређена функцијом жига. Наиме, пружање проширене

заштите оним ознакама које не могу бити „оштећене“ на посебан начин не може се

оправдати разлозима правног регулисања овог института.

Иако ће у одељку II ове главе детаљно бити обрађено питање подобности познатих

ознака за одређене радње повреде, овде истичемо да је ЕСП у предмету Intel112 заузео

став да сама чињеница да одређена ознака изазива асоцијације одређеног квалитета,

те да је позната одређеном броју лица, не значи нужно и да ће постојати повреда

жига услед употребе супротстављене исте или сличне ознаке.

111 Ознаке са стандардном снагом обележавања врше функцију разликовања чиме регулишу
асиметрију информисаности на тржишту и посредно доприносе његовој ефикасности. Чињеница да је
ознака стекла својство познате не утиче на њену подобност да врши наведену функцију, нити је
поспешује нити је нарушава. Стога, не може се извести закључак да је за друштво пожељно да ознаке
достигну одређени ниво репутације, те да би право требало да подржи њихов настанак.
112 Пресуда Европског суда правде, Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Limited, C-252/07.
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2. Последице преуског тумачења појма познатости

Сада ћемо испитати које би последице имало пружање проширене заштите изразито

малом броју ознака које би испуњавале пооштрене услове. Наиме, овде такође

разликујемо две врсте високо одређеног стандарда познатости:

1) Квантитативни – подразумева да се захтева упознатост са ознаком од стране изразито

великог дела релевантне јавности;

2) Квалитативни – подразумева посебно јак квалитет асоцијација које генерише ознака

у питању.

Хипотетичка ситуација коју у овом делу разматрамо јесте премали број ознака које

би уживале проширену заштиту, односно изостанак заштите за оне ознаке које

испуњавају стандард прописан постојећом регулативом. Прва последица коју

уочавамо било би појачано коришћење истих или сличних ознака које се могу

сматрати познатим и које генеришу одређене позитивне асоцијације за обележавање

производа који су различити од оних обухваћених заштитом. Дакле, феномен

„бесплатне вожње“ био би појачано присутан. То би довело до незаслужене уштеде

трошкова на страни трећих лица која ознаку преузимају, што би умањило њихов

трошак пословања чиме се ствара одређена неравнотежа између конкурената, што

даље ремети ефикасност тржишта113. Дакле, са становишта полазне хипотезе о

функцији жига, оваква ситуација била би непожељна.

Друга последица је да би ознака услед коришћења за различите производе губила на

својој дистинктивности, с обзиром на то да би све теже вршила функцију

разликовања. Такође, имајући у виду да би се повећала бројност информација које

она генерише (због различитих производа и њихових карактеристика), слабила би и

њена информациона функција. То би значило да би носиоци били „кажњени“ за

доследно, интензивно и пажљиво промовисање своје ознаке у промету. Јасно је да

113 Barnes David W., „A New Economics of Trademarks“, Northwestern Journal of Technlogy and
Intellectual Property, vol 5/1, 2006.
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оваква логика није одржива и да наведено такође не доприноси остварењу функције

жига. И ова спроведена анализа такође показује да је умерено а не превисоко

постављени стандард такође нужан за правилну примену овог института, односно за

његово уподобљавање функцији коју ово право врши. Наиме, потребно је да ознака

буде позната само толико колико је довољно да њено неовлашћено коришћење у вези

са различитим производима доведе до прописаних непожељних последица.

Овде отварамо питање, да ли је степен познатости који је потребно остварити за

стицање проширене заштите управо онај степен који подразумева да ознака постаје

„рањива“ и кроз употребу у односу на друге производе, а не само оне на које се

заштита односи. Другим речима, може ли се закључити да узрок заштите одређује и

њен домет? Иако је у предмету Intel заузет другачији став, мишљења смо да има

простора испитати могућност дефинисања потребног стандарда познатости на овај

начин.

II. Облици повреде познатог жига

Како би се одредили облици повреде познатог жига, неопходно је поћи од садржине

проширене заштите, како би се увиделе разлике у односу на облике повреде жигова

којима се штите ознаке са уобичајеном снагом обележавања. Може се уочити да у

овом смислу постоји необјашњива разлика између решења које је садржано у

домаћем праву и Директиви која регулише жиговно право на нивоу ЕУ. Да бисмо

јасно приказали ову специфичност, направићемо упоредни приказ постојећих

решења.

У домаћем праву, садржина правне заштите степенована је кроз три нивоа, од којих

се последњи ниво односи на познате ознаке. Реч је о следећем:
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1) уколико је у питању употреба идентичног знака за идентичне производе (у поређењу

са оном за коју је ознака регистрована), носилац жига може забранити такво

неовлашћено коришћење без икаквих додатних услова114;

2) уколико је у питању употреба истог знака у вези са сличним производом, или

сличног знака у вези са истим или сличним производом, носилац жига може се

супротставити таквом неовлашћеном коришћењу само уз додатан услов постојања

вероватноће да због те истоветности односно сличности настане забуна у

релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са

његовим раније заштићеним знаком;

3) уколико је у питању употреба истог или сличног знака у вези са производом који није

сличан оном за који је жиг регистрован, носилац жига се може супротставити таквом

неовлашћеном коришћењу знака уз два услова: да је реч о чувеном (познатом) жигу,

и да би се неовлашћеним коришћењем таквог знака нелојално остваривала корист из

стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном

карактеру или репутацији.

Из изложеног приказа садржине заштите жига у домаћем праву види се да се

ширењем заштите пооштравају и потребни услови, те да су најсложеније постављени

у односу на заштиту познатих жигова. Међутим, уочавамо једну нелогичност која

следи из изложеног текста закона; наиме, оправдано се може поставити питање да ли

ће познате ознаке уживати мању заштиту у одређеним случајевима у односу на

заштиту коју уживају ознаке са уобичајеном снагом обележавања.

114 За разлику од решења у ЗОЖ и у Директиви из 2015. године, амерички Ланхамов закон захтева
могућност постојања забуне и у овом случају. Иако на први поглед делује занемарљиво имајући у
виду да је могућност забуне у случајевима двоструког идентитета готово извесна, ипак ова разлика
има битне последице. Рецимо, у случају извоза робе обележене истим знаком, када заиста не постоји
могућност забуне код домаћих потрошача јер ни не долазе у контакт са робом, у једној варијанти
повреда би постојала у другој не. Наведено важи уколико се примењује принцип конкретне опасности
замене.
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Неспорно је да познате ознаке уживају заштиту у односу на различите робе или

услуге. Неспорно је и да уживају исту заштиту као и стандардне ознаке у првом

приказаном степену, дакле када је реч о двоструком идентитету (и знака, и

производа). Међутим, споран је обим заштите познатих ознака у другом изложеном

степену, када је реч о истом знаку а сличном производу, односно сличном знаку и

истом или сличном производу115. Наиме, законодавац овде прописује додатан услов

вероватноће настанка забуне у релевантном делу јавности, која обухвата и

вероватноћу довођења у везу тог знака са раније заштићеним знаком.

Проблем који се може уочити тиче се основне карактеристике познатих ознака, а то

је управо њихова познатост, односно репутација. Управо овај елемент је онај који у

пракси често може спречити оствареност услова забуне, с обзиром на то да је изглед

познатог знака толико јасно формиран у свести потрошача услед његове интензивне

употребе, да су шансе за забуну често знатно мање него што је то случај са другим

ознакама које су мање присутне на тржишту116. Ово је један парадокс, који би

међутим могао бити отклоњен да трећи степен заштите није ограничен овако како је

то прописано Законом о жиговима, само на производе који нису слични онима за које

је знак регистрован. Дакле, необично је решење законодавца где је дефинисао

садржину заштите познатих жигова на искључив начин, ограничавајући се само на

различите производе уз додатан услов наношења штете репутацији или

дистинктивности или остваривања користи из репутације. Правилним тумачењем

спорне норме долази се до закључка да је степен заштите који се правом пружа

обрнуто сразмеран познатости која ознака ужива у промету. Оправданост (па и

115 О овоме више видети у: Влашковић Божин, „Заштита познатих жигова у подручју сличних
производа“, Зборник ХХI век-век услуга и услужног права, Крагујевац, 2012.
116 У судској и управној пракси Кине, ово питање изазивало је посебну пажњу будући да је било
одлука заснованих на оваквом тумачењу, да висока познатост уједно одриче могућност настанка
забуне. За више о упоредној примени концепта могућности забуне и заштите од разводњавања
приликом  проширене заштите познатих ознака у односу на коришћење за сличне или исте производе,
видети на: Ranjard Paul, Likelihood of confusion and dilution clarified in Supreme People's Court
interpretation of Trademark Law, 2017. доступно на:
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Likelihood-
of-confusion-and-dilution-clarified-in-Supreme-Peoples-Court-interpretation-of-Trademark-Law.
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исправност) оваквог приступа може се оценити само кроз питање функције заштите

жигова уопште.

Даље, може се уочити да законодавац овакво одступање прави само у делу који се

тиче садржине правне заштите познатих ознака, односно регулисања искључивих

овлашћења носиоца права – у делу који се тиче постојања раније заштићене познате

ознаке као релативне сметње за регистрацију новог знака, решење је усаглашено

ономе које постоји у ЕУ директиви. Наиме, прописано је да се неће пружити заштита

оном знаку који, без обзира на робе и услуге на које се односи, представља

репродукцију, имитацију, превод или транслитерацију заштићеног знака другог лица

или његовог битног дела, који је чувен у смислу напред изнете дефиниције, под

условима који су раније ближе наведени. Као што се може видети, у поступку

пријаве нових знакова позната ознака представља сметњу под подједнаким условима

без обзира на то на које се робе супротстављени знак односи.

Зауставићемо се на кратко на овом запажању. Како је раније споменуто, у обе

директиве ЕУ које су претходиле сада важећој117 такође је постојала наведена

недоследност у регулисању обима правне заштите (проширена заштита пружана је

само у односу на различите робе). У том смислу, Европски суд правде изјаснио се у

неколико наврата о обиму заштите имајући у виду овако срочену одредбу директиве

(која одговара тренутно важећем решењу нашег законодавца). Наиме, у предмету

Davidoff II118, Суду је било постављено питање да ли се члан Директиве којим се

уређује проширена заштита може применити само на различите робе и услуге. Суд је

одговорио да предметни члан овлашћује државе чланице да пруже посебну заштиту

жиговима са угледом у случајевима када је исти или сличан знак коришћен за исте

или сличне робе односно услуге покривене заштитом ознаке у питању. Даље, у

предмету Adidas Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd119,

ЕСП-у је постављено слично питање, наиме да ли се одредба која регулише

117 Директива из 1988. године и директива из 2008. године.
118 Пресуда Европског суда правде, Davidoff and Zino Davidoff (Davidoff II), C- 292/00.
119 Пресуда Европског суда правде, Adidas Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading
Ltd, C- 408/01.
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проширену заштиту мора тумачити тако да се носилац жига са угледом може такође

супротставити употреби сличне ознаке у вези са сличним или истим робама онима за

које је ознака регистрована. Суд је овде уважио мишљење Општег заступника, те је

одговорио да онда када држава чланица усвоји могућност да пропише проширену

заштиту како је то предложено Директивом, она је обавезна да исту заштиту пружи и

у односу на употребу истог или сличног знака у вези са робом односно услугама које

су исте или сличне онима покривеним заштитом. Овакво своје мишљење Суд је

образложио наводима да, имајући у виду циљ и целу шему заштите чији је део

одредба о проширеној заштити, њена садржина се не може тумачити на начин да се

ознакама са репутацијом пружа мање заштите у случајевима употребе у вези са

истим или сличним робама односно услугама, од случајева употребе у вези са

различитим. Такође, навео је и да у случајевима употребе у односу на различите робе

и услуге, ознакама са репутацијом мора бити пружена заштита која је широка макар

као она која се пружа у односу на употребу у вези са истом или сличном робом.

Имајући у виду наведена тумачења Еворпског суда правде у вези са одредбама које

су такође остављале отвореним питање садржине заштите, као што је то случај са

Законом о жиговима, можемо закључити да је оно попунило наведену правну

празнину и битно допринело уобличавању односно употпуњавању проширене

заштите. Међутим, имајући у виду да такве праксе надлежних судова у Србији још

увек нема, чини се оправданим закључак да је у нашем систему ово још увек

отворено питање, које доноси правну несигурност у погледу обима заштите која се

пружа.

Уочавамо и то да за разлику од дела у коме је регулисана садржина правне заштите

познате ознаке, законодавац одступа од уобичајеног термина истих или сличних

знакова, те изричито наводи знакове који представљају репродукцију, имитацију,

транслитерацију или превод познате ознаке. Може се анализирати да ли у оваквом

одређењу постоји квалитативна разлика у односу на појам истих или сличних

знакова.
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Мишљења смо да се појам репродукције120 може уподобити појму идентичности

знакова. Даље, транслитерација121 представља промену писма у којем је реч

написана, те је јасно да се овај појам не може поистоветити са појмом сличности,

садржински је ближи идентичности. Такође, указујемо да се транслитерација знака

може спровести природно само код знакова у речи. Када је о преводу122 реч, такође

сматрамо да је садржински реч о појму који је ближи појму идентичности него

сличности, уз напомену да је такође примењив само у односу на вербалне ознаке.

Најзад, као једина од четири изричито наведене варијације знака која се може

приближити појму сличности је имитација. Имитација се у српском језику дефинише

као подражавање нечега, и сматрамо да овај појам садржински у потпуности

одговара појму сличности како је он коришћен у другим одредбама Закона о

жиговима.

Закључујемо да познате ознаке у важећем пропису уживају заштиту у односу на исте

или сличне знакове, не само у поступку судске заштите како је то изричито

прописано него и у поступку испитивања нових пријава пред Заводом за

интелектуалну својину, без обзира на различито терминолошко одређење како је то

раније анализирано. Такође, остаје потпуно нејасно због чега се у овом делу закона

користи оваква специфична терминологија и одустаје од уобичајеног стандарда

сличних и идентичних знакова.

Када је реч о процени сличности између поређених знакова, може се поставити

питање да ли сличност треба ценити на исти начин као у случају заштите

120 У најширем облику термин репродукција се дефинише као поновно стварање, копирање.
121 Појам транслитерација преузет је из енглеског језика (transliteration), и за разлику од транскрипције
представља промену писма у којем је реч написана при чему се не води рачуна о изговору односно
преноси се сваки знак.
122 За разлику од транслитерације која представља промену писма на којем је реч написана (рецимо из
ћириличног у латинично), превод представља промену језика. Приликом испитивања знакова који се
састоје од речи на страном језику, Методологија Завода налаже: у поступку испитивања пријаве,
испитивач је дужан да ради утврђивања значења знака користи сва расположива средства као што
су стандардни речници светских језика, енциклопедије, интернет и сл. Уколико се пријављени знак
састоји од стране речи, испитивач ће консултовати стандардне речнике како би утврдио његово
значење на српском језику. Неће се преводити свака страна реч, већ само оне речи чије је значење по
правилу познато учесницима у промету у Републици Србији.
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стандардних жигова. Наиме, у том, редовном, случају, релевантна је она сличност

која доводи до настанка вероватноће забуне у релевантној јавности, која подразумева

и вероватноћу довођења у везу супротстављених жигова. Дакле, једном када се

утврди у којим елементима су поређени знаци слични са аспекта визуелне, аудитивне

и семантичке сличности, тако одређена сличност ставља се у контекст наведене

одредбе и оцењује као релевантна или не123. С друге стране, у случају познатих

ознака, поставља се питање да ли се сличност цени на исти начин, и ако не, како је

одређен ниво сличности у односу на који се пружа заштита. Ово питање разматрао је

и ЕСП у предмету Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading

Ltd124. Предмет овог спора била је употреба на спортској опреми знака који се

састојао од две паралелне линије и који је био у одређеној мери сличан познатој

фигуративној ознаци компаније Адидас који се састоји од три паралелне линије.

Наиме, постављено питање је гласило да ли је нужно да се питање сличности

супротстављених знакова процењује на основу другачијих критеријума од оних који

се примењују код директне или индиректне забуне о пореклу, и ако је тако, на основу

којих. Суд је одговарајући на ово питање пошао од тога да се за испуњеност услова

сличности прописаног у овој одредби захтева постојање елемената визуелне,

аудитивне или концептуалне сличности на основу које релевантна јавност прави везу

између жигом заштићене ознаке и супротстављеног знака, на начин да их повезује

али да не долази до настанка забуне. На крају закључује да постојање овакве везе

треба да буде оцењена на општи начин, узимајући у обзир све околности конкретног

случаја. Коначан став је да није потребно да постоји сличност која доводи до

вероватноће настанка забуне у релевантној јавности, већ да је довољно да постоји

таква сличност услед које релевантна јавност доводи у везу познату ознаку и

супротстављени знак. О квалитету оваквог мисаоног повезивања имао је прилике да

се изјасни ЕСП у предмету Intel о чему ће бити речи накнадно.

123 Више о оцени сличности у: Марић Владимир, „Сличност жигова“, Београд, 2009.
124 Пресуда Европског суда правде, Adidas Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading
Ltd, C- 408/01.
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Овде указујемо на разлике у теоријским ставовима о овом питању – наиме, један део

теорије наглашава да је мисаона веза која се тражи услед сличности код стандардних

жигова другачија те да не може постојати упоредо са мисаоном везом која настаје у

случају проширене заштите код познатих ознака125. Овакав став оправдава се тезом

да је немогуће да у исто време код потрошача постоји и заблуда о пореклу производа,

и нарушавање дистинктивности услед тога што се производ више не везује за једно

порекло126.

Овде износимо запажање да није једина асоцијација која штети дистинктивности

ознаке информација о (другачијем) пореклу производа – наиме, дистинктивност

ознаке подразумева скуп различитих информација садржаних у једном знаку које

идентификују одређени производ. Ове информације могу се односити на порекло,

али и на друга својства производа – квалитет или његове друге карактеристике.

Стога, наше је мишљење да се дистинктивност ознаке може нарушити чак и онда

када не постоји забуна о пореклу. Ово стога што се употребом исте или сличне

ознаке у вези са различитим производима од стране различитих произвођача за

ознаку везује већи број информација, услед чега она губи на својој снази односно на

јачини везе која настаје код учесника на тржишту. Имајући у виду наведено,

закључујемо да до оштећења дистинктивности може доћи потпуно независно од

вероватноће настанка забуне о пореклу. Такође, за разлику од раније изнетог

супротног става, ЕСП127 је изнео мишљење да мисаоно повезивање које је нужно за

нарушавање дистинктивности свакако постоји и када је релевантан део јавности

доведен у заблуду о пореклу.

Не улазећи даље на овом месту у расправу о томе да ли је реч о мисаоној вези истог

квалитета, закључујемо да постоји неколико степена сличности које право жига

препознаје, а да је онај који је обухваћен проширеном заштитом заправо нижег

интензитета од онога који се захтева за стандардну заштиту. Како је раније наведено,

125 Боровац Владимир, „Заштита у праву жига Европске уније ознака са репутацијом у случају
коришћења исте или сличне ознаке за обележавање исте или сличне робе”, Правни живот, 11/2014.
126 Боровац Владимир, докторска дисертација (2017),  206.
127Пресуда Европског суда правде, Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Limited, C-252/07.
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ово је релевантно за тему дисертације утолико што указује на обим заштите који се

проширеном заштитом жели пружити, те смо мишљења да и критеријуми за

утврђивање познатости треба да прате исту логику. Наиме, снижени стандард захтева

сличности указује на закључак да постоји намера да пружена проширена заштита

буде изразито јака, те да потенцијално може бити уперена према већем броју

супротстављених ознака него што је то случај са стандардном заштитом. Наведено

даље указује на закључак да би пружање проширене заштите превеликом броју

ознака могло довести до изразито јаких овлашћења носилаца жигова, те да је у том

смислу оправдана теза да би је требало пружати ограниченом броју ознака које

уживају висок степен познатости.

Сходно наведеном, да би успео у тужбеном захтеву по основу повреде познатог жига,

носилац као тужилац у сваком случају треба да докаже следеће:

1) да је реч о ознаци са репутацијом;

2) да је реч о знацима који су слични или исти;

3) да је реч о неовлашћеном коришћењу;

У зависности од облика повреде, неопходно је и да алтернативно докаже једну од

следећих околности:

1) да би се таквим коришћењем нелојално остваривала корист из стечене репутације

његове ознаке;

2) да би такво коришћење штетило дистинктивном карактеру његове ознаке, или

3) да би такво коришћење штетило репутацији његове ознаке.

Питање које се такође поставља као релевантно јесте да ли се проширеном заштитом

пружа заштита у односу на било које коришћење спорног знака, па чак и у оним

случајевима где се он не користи као ознака разликовања, односно за указивање на

порекло производа. Наиме, из текста Закона о жиговима јасно следи да је неопходно

да се ознака користи за обележавање. Када би радње повреде биле дефинисане као
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наношење штете дистинктивности или угледу, како је то у америчком праву, ми

бисмо били сагласни са закључком да је овакво нормирање у складу са циљем

проширене заштите. Међутим, имајући у виду да проширена заштита обухвата и

„бесплатну вожњу“, без обзира на евентуално оштећење функција ознаке, сматрамо

да има места и другачијем ставу. Наиме, чак и ако је производ обележен другим

знаком који у конкретном случају не врши функцију обележавања, могуће је да се

коришћењем познате ознаке у декоративне сврхе и даље искоришћава њен углед или

дистинктивност, што доноси одређене предности на страни неовлашћеног корисника.

Ово питање такође је разматрано и у поменутом предмету Adidas-Salomon AG,

Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd128, у ком случају је спорни знак

коришћен као украс. Наиме, интересантно је да је у овом предмету дати одговор

ЕСП-а био другачији од мишљења општег заступника, који је сматрао да је основна

функција жига да укаже на порекло, те да би било неоправдано проширити заштиту

ван граница ове функције. Позвао се на друге примере из права жига који показују да

је јавни интерес брана пружању прешироке заштите за оне симболе који су од општег

интереса. За разлику од њега, суд је стао на супротно становиште и одлучио сасвим

другачије. Наиме, суд се овде везао за критеријум настанка одређене везе у свести

учесника на тржишту, и то везе каква је потребна за утврђење да су знаци слични.

Уколико таква веза постоји, без обзира на то што релевантна јавност неспорно види

спорни знак као украс а не као ознаку обележавања, може постојати радња повреде.

Овакво тумачење представља озбиљан искорак из стандардних функција које су

жигом заштићене, и показује управо то да се код познатих ознака заправо пружа

заштита и некој другој функцији, а не само функцији разликовања.

Питање познатости ознаке један је од кључних услова чију је испуњеност потребно

доказати. У вези са наведеним, поставља се питање момента у односу на који се

постојање познатости тражи. Наиме, чини се логичним закључак да је неопходно да

је ознака била позната у тренутку када се радња повреде догодила, у чему год да се

она састоји. Међутим, указујемо на могући проблем који се у вези са наведеним

128 Пресуда Европског суда правде, Adidas Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading
Ltd, C- 408/01.
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може уочити: тужба због повреде жига може се поднети у субјективном року од три

године рачунајући од дана када је носилац сазнао за повреду, и у објективном року

од пет година рачунајући од дана када је повреда први пут учињена. Дакле, могуће је

да носилац жига захтева проширену заштиту по основу повреде своје познате ознаке

у знатном временском дисконтинуитету у односу на моменат када је повреда

учињена. У том смислу, поставља се питање доказивања познатости ознаке у периоду

који сеже рецимо четири године уназад. Оправдано је испитати на који начин би

требало ценити испуњеност услова за познатост ознаке онда када би критеријуме

требало ценити годинама уназад. У теорији постоје ставови који се залажу за то да би

носиоци требало да превентиве ради спроводе истраживања о  познатости својих

ознака која би потврдила стање у датом тренутку, за случај будуће потенцијалне

потребе поводом могућих повреда129.

Чини се неоспорним закључак да без обзира на моменат остваривања судске или

управне заштите, неопходно је доказати познатост ознаке у оном моменту у односу

на који се заштита тражи (када је дошло до употребе супротстављене сличне ознаке

или када је она регистрована или слично). Имајући у виду да је познатост динамична

категорија, може се начелно испитати да ли временски раскорак у моменту

остваривања проширене правне заштите у односу на спорну радњу употребе, заједно

са стицањем или губљењем својства познатости, јесте и у којој мери релевантан.

Осим са становишта проблематике доказивања својства познатости у временском

раскораку, мишљења смо да наведено није од значаја, те да је јасно да се захтева

остварење овог стандарда у моменту када се повреда догодила, а не у моменту када

се заштита остварује.

Осврнућемо се и на један од прописаних услова за остварење проширене заштите –

услов да је неовлашћено коришћење којим се извлачи корист из стечене репутације

нелојално. Полазећи поново од става да законодавац не користи сувишне термине

приликом регулисања правних института, сматрамо основаним запитати се да ли је

129 Jacoby Jacob, “Considering the Who, What, When, Where and How of Measuring Dilution”, Santa  Clara
Computer & High Tech Law Journal,  Vol. 24/3, 601-639.
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овакав квалификатив нужан, односно, који је његов смисао. Наиме, из наведене

формулације може се закључити да би неовлашћено лојално извлачење користи из

репутације туђе ознаке било дозвољено. Већ из саме ове језичке конструкције јасно је

да наведена радња повреде није прецизно терминолошки формулисана. Сматрамо да

је појам лојалности сувишан у дефинисању ове радње повреде те да би га требало

изоставити.

Такође, примећујемо још једну посебност у регулисању проширене заштите познатих

ознака као трећег степена заштите, кoja га додатно одваја од стандардне заштите

прописане за случај двоструког идентитета или сличности стандардних ознака.

Наиме, док за потоње законодавац прописује да титулар жига „има право забранити

другим лицима да неовлашћено користе...“ када је реч о стандардној заштити, код

проширене заштите прописано је да „носилац чувеног жига има право да другим

лицима забрани да без његове писане сагласности користе у промету...“ . Уочавамо

да законодавац из неког разлога прави разлику између писаног и усменог овлашћења,

те за случај проширене заштите посебно наглашава да титулар познатог жига може

забранити употребу ознаке без писане сагласности. Оваква разлика заиста је

необјашњива са становишта садржине проширене заштите која се настоји дати. Не

само то, него би доследна примена ове норме водила контрадикторном закључку да

је реч о посебном услову за проширену заштиту, те да се овиме носилац познатог

жига ставља у неповољнији положај од титулара стандардних жигова. Наиме,

језичким тумачењем следи да титулар познатог жига мора дати овлашћење за

коришћење свог права у писменој форми, за разлику од титулара стандардних жигова

који то могу чинити и у усменој форми. Чини се да овакво регулисање нема

упориште у разлозима правне заштите те смо мишљења да би ову норму у том делу

требало уједначити са нормом која регулише редовну заштиту, као и са нормом која

регулише проширену заштиту жигова у европском законoдавству, а којој је такође

непознат овај додатни услов.

Директивом која регулише жигове на нивоу ЕУ, прописано је другачије решење,

иако и овде постоји тростепено одређивање садржине заштите. Одредбом чл. 10. ст.
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2. прописано је да ће носилац регистроване ознаке моћи да се супротстави свакој

неовлашћеној употреби знака у промету:

1) Уколико је реч о знаку који је идентичан регистрованом жигу, при чему је идентичан

и производ ономе за коју је ознака регистрована;

2) Уколико је реч о знаку који је идентичан или сличан регистрованој ознаци, при чему

је реч о сличном или идентичном производу ономе за које је ознака регистрована, уз

услов постојања вероватноће забуне у делу јавности која укључује и вероватноћу

стварања везе између знака и регистроване ознаке;

3) Уколико је реч о знаку који је идентичан или сличан регистрованој ознаци, без

обзира на то да ли је коришћен у вези са идентичним, сличним или различитим

производом са оним за које је ознака регистрована, уз услов да је реч о ознаци са

репутацијом у држави чланици и услов да би употреба таквог знака на непоштен

начин остваривала корист од, или би била штетна по дистинктивни карактер или

репутацију ознаке, без оправдавајућег разлога.

Као што видимо, ово решење има одређене сличности за регулативом домаћег Закона

о жиговима, али указујемо на две битне разлике. Прво, код другог степена заштите

који би требало да се односи на ознаке са уобичајеном снагом обележавања и

случајеве ван двоструког идентитета (између знакова и између производа),

примећујемо да су наведене све четири комбинације, па самим тим и случај када

постоји двоструки идентитет – сматрамо да је овакво одређење погрешно, јер је тај

случај већ обрађен првом тачком, те да је решење домаћег Закона у овом делу

прецизније. Друга разлика тиче се одређења садржине проширене заштите ознака са

репутацијом. Наиме, за разлику од трећег степена који је регулисан Законом о

жиговима, Директива се не ограничава само на знакове који обележавају различиту

робу односно услуге, већ обухвата и оне који се односе на сличне или исте

производе. На овај начин затворена је могућност за непотпуну заштиту познатих

ознака, и мишљења смо да је само овакво одређење садржине заштите проширених

ознака целовито и потпуно.



86

С обзиром на приказано нормирање садржине проширене заштите, могуће је и

дефинисати облике повреде познатих жигова, разликујући их према последици која

је нужан услов за постојање повреде. У домаћем праву разликујемо три облика

повреде: нелојално остваривање користи из стечене репутације познате ознаке,

наношење штете њеном дистинктивном карактеру, и наношење штете њеној

репутацији.

У европском праву, разликују се четири облика повреде познатог жига: нелојално

искоришћавање дистинктивне моћи, нелојално искоришћавање угледа, наношење

штете угледу и наношење штете дистинктивној моћи. При томе, указујемо да

европска регулатива садржи још један, додатни квалификатив који одређује

проширену заштиту, а који је непознат домаћем праву – одсуство оправдавајућег

разлога130. Задржаћемо се на овом посебном услову.

Одсуство оправдавајућег разлога преставља додатни квалификатив који одређује

границе проширене заштите131. Разлог разматрања овог услова огледа се у правилном

сагледавању домета заштите како би се разумела њена сврха. Пракса ЕСП-а не

доноси јасне одговоре на питање који се то разлози имају сматрати оправдавајућим

за искључење проширене заштите познатих ознака. Пре свега указујемо на то да овде

засигурно није реч о уобичајеним ограничењима овлашћења титулара жига која су

јасно прописана Директивом (а прописана су и у домаћем закону). Наиме, питање

употребе ранијег пословног имена, као и употребе заштићеног знака ради назначења

намене или другог својства робе односно услуге која се обележава, одвојено је

питање и нема дилеме да се ова општа ограничења примењују и на познате ознаке.

130 Овај додатни услов део је норме која уређује проширену заштиту ознака са репутацијом, конкретно
члан 5(3) као сметњу за регистрацију знака прописује: it is identical with, or similar to, an earlier trade
mark irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with,
similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark
has a reputation in the Member State in respect of which registration is applied for or in which the trade
mark is registered or, in the case of an EU trade mark, has a reputation in the Union and the use of the later
trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character
or the repute of the earlier trade marк.
131 Више о овом посебном услову видети у: Cataldo Di Vincenzo, “The Trade Mark with a Reputation in
the EU law- Some Remarks on the Negative Condition “Without Due Cause””, International Review of
Intellectual Property and Competition Law, 7/2011.
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На овом месту размотрићемо два могућа разлога, која су била предмет оцене у

пракси неких јурисдикција.

1) Први могући искључујући разлог тиче се сукоба права жига са другим важним

правима попут слободе уметничког изражавања или слободе изражавања мишљења

уопште. Овај разлог примењен је у споменутој пресуди у пракси немачких судова где

је Врховни суд стао на становиште да употреба „милка“ жигова који су употребљени

у оквиру стихова на љубичастим (боја је такође заштићена ознака истог титулара)

разгледницама које су продаване као сувенири представља оправдавајући разлог који

искључује овлашћења титулара на проширену заштиту. Наиме, Суд је овде нашао да

слобода уметничког изражавања претеже над искључивим правом на жиг, те је

дозволио овакву употребу иако је неспорно да је употреба била у комерцијалне

сврхе, те да је тужена заиста искоришћавала углед и дистинктивност заштићених

ознака како би привукла потрошаче свом производу. Основано је запитати се да ли

овакав став води злоупотреби од стране трећих лица која би могла прибегавати

уподобљавању спорне употребе уметничком изражавању само да би се окористили

оваквим изузећем. Наше је мишљење да искључујући разлози који се темеље на

оваквој слободи треба да имају коректив у виду сврхе у коју се ознака користи – није

довољно да само буде реч о уметничком изражавању. Пре свега, нужно је поћи од

тога да ли се заштићена ознака користи у ове сврхе ради поспешивања промета

својим производом, односно да ли употреба ознаке на овај начин има пресудну и

централну улогу у утицају на економско понашање учесника на тржишту. У

наведеном примеру, добар показатељ могла би представљати уобичајена пракса

тужене – уколико су и друге разгледнице односно производа које продаје таквог

карактера, дакле садржи уметничке стихове који додају вредност материјалном

добру, онда би се употреба ознаке на описани начин могла сматрати успутном и

оправданом. С друге стране, уколико се преостали производи тужене обележавају

уобичајеним ознакама обележавања, а на спорним разгледницама присутна је ознака

тиитулара жига „упакована“ у уметничко изражавање изузећа ради, онда би то био

показатељ сврхе употребе ознаке те се наведено не би могло сматрати оправданим.
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2) Други пример оправданог разлога који ћемо испитати спада под први разматрани

основ ограничења – слободу изражавања, али у уско одређеној форми која изазива

посебну пажњу у области права интелектуалне својине уопште, пародији. Пародија

као облик критичког изражавања у теорији и пракси углавном је коментарисана у

контексту ограничења права аутора на слободну употребу његовог дела132, а знатно

ређе у конткесту права жига. Међутим, имајући у виду управо да се пародија може

сматрати обликом слободне критике односно изражавања мишљења о некој теми,

дакле подкатегоријом једне од уставних слобода133, можемо испитати да ли се

употреба пародијских ознака може сматрати оправдавајућом, у смислу посебног

квалификатива којег у овом делу испитујемо. Имајући у виду релевантну судску

праксу која је донекле расветлила разлоге и услове за примену овог ограничења у

области ауторског права, на одређеном месту направићемо одговарајуће паралеле,

уважавајући при том раличиту природу жига и ауторског права као права

интелектуалне својине која за предмет заштите имају сасвим другачија

нематеријална добра. Истичемо да ћемо се овде ограничити на случајеве употребе

ознака за сврхе обележавања (како у промету тако и у декоративне сврхе), а не у неке

друге сврхе (примера ради, спомињање ознака на пародијски начин у новинским

чланцима, представама или слично).  Као илустрацију за нашу анализу узећемо

пример из праксе, употребу ознаке „пума“ која се користи за обележавање спортске

опреме. Наиме, у промету су се појавиле мајице и други одевни предмети обележени

ознаком „кома“ са пропратним приказом изврнуте пума животиње134. Одлучујући о

обиму овлашћења титулара жига, судови су често полазили од стандардних услова

заштите, испитујући уобичајене услове сличности и опасности замене, односно

132 Више о томе у: Лучић Соња, „Појам и допуштеност пародије ауторских дела“, Право и привреда,
2016.
133 Одредбом члана 46. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 98/2006), прописано је право
слободе мишљења и изражавања, али и да се оно може ограничити: Јемчи се слобода мишљења и
изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и
шире обавештења и идеје. Слобода изражавања може се законом ограничити, ако је то неопходно
ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног
здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије.
134 Ова ситуација односи се на употребу познате ознаке у речи „пума“ и приказа животиње пуме у
трку, за обележавање спортске опреме.
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сличности и неке од четири радње повреде познатих жигова. Указујемо да управо на

овом примеру долази до изражаја одсуство овог додатног ограничења у српском

праву, услед чега би овакви случајеви применом стандарних услова водили

овлашћењима титулара познатих ознака да се оваквој употреби супротстави. Наше је

мишљење да се оцена постојања повреде жига у случају пародије не може ценити на

исти начин, те да је нужно да се у обзир узму посебне околности овакве употребе135.

Наиме, овај институт највише је обрађиван у америчкој пракси, која у одлуци у

предмету Cambell v. Acuff Rose136 поставља критеријуме за процену оправданости

употребе дела у сврхе пародије кроз концепт правичне употребе137. Наиме,

ограничење ауторског права кроз концепт правичне употребе може се уподобити

одредби европског законодавства која ограничава проширену заштиту познатих

ознака оправдавајућим разлогом, донекле. Овде истичемо да је приликом овог

поређења неопходно уважити разлику између крајње сврхе употребе ознаке односно

ауторског дела на пародичан начин – у случају жига и даље је реч о употреби за

потребе обележавања у промету, док је у случају ауторског права сврха ипак

другачија и тиче се комуницирања одређене поруке јавности у облику новог

ауторског дела. На овом месту направићемо паралелну анализу употребе ознаке у

облику пародије у домаћем систему и у систему ЕУ, како бисмо испитали да ли се

пародија може и треба сврстати у оправдавајуће разлоге који искључују проширену

заштиту. За потребе ове анализе користићемо споменути пример са мајицама

обележеним „кома“ ознакама.

Испитујући постојање повреде познатог жига, домаћи суд примењује норме које

регулишу шта се сматра повредом жига – у случају познатих жигова, реч је о сваком

неовлашћеном коришћењу заштићеног знака од стране било ког учесника у промету,

135 Myers Gary, „Trademark Parody: Lessons from the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose
Music”, University of Missouri School of Law, 2006, 210.
136 Врховни суд Сједињених Америчких Држава, 92-1292, Cambell v Acuff Rose Music, 1994.
137 Реч је о доктрини према којој је у одређеним случајевима дозвољена употреба ауторског дела без
дозволе носиоца права. Заснива се на четири прописана услова чије постојање суд цени у сваком
конкретном случају.Више o овом концепту у: L. Babiskin, „Oh, pretty parody: Campbell v. Acuff-Rose
Music, Inc“, Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 8 (1), 1994.
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на такав начин да се услед сличности са заштићеним знаком остварује нека од

последица повреде. То значи да би у споменутом примеру домаћи суд морао наћи да

повреда постоји, имајући у виду да је реч о сличном знаку којим се нелојално

искоришћава углед заштићеног знака у сврху обележавања производа у промету. Без

обзира на то што у конкретном случају постоји пародија, она у нашем примеру има

за сврху привлачење потрошача односно разликовање производа од производа

других учесника на тржишту.

Примењујући сада правила европске регулативе, надлежни органи би нашли да је реч

о сличним ознакама, да постоји нелојално искоришћавање угледа познатог жига, али

би такође испитивали и услов постојања оправдавајућег разлога. Наше је мишљење

да без обзира што је у конкретном случају реч о ознаци која представља и посебну

форму уметничког ставаралаштва, фокус у овом случају треба да буде на сврси коју

ознака остварује (без обзира на њене додатне вредности као пародије, или ауторског

дела уопште). Уколико се млађа ознака користи ради разликовања у промету,

сматрамо да нема места примени ограничења у виду оправдавајућег разлога у овом

случају.

Имајући у виду наведено, сматрамо да институт оправдавајућег разлога који

ограничава проширену заштиту не подразумева пародију као једно од легитиминих

ограничења, како је третирана у ауторском праву. Следствено се намеће питање у

чему је сврха овог ограничења односно на које ситуације се оно односи, уколико се

задржимо на терену оних ознака које се користе ради обележавања (а не у друге

сврхе).

За разлику од домаћег и права ЕУ, које на специфичан начин регулишу облике

повреде познатог жига, у пракси САД разводњавање подразумева два облика повреде

- нарушавање угледа (tarnishment) и нарушавање дистинктивности (blurring)138.

138 У законодавству САД проширена заштита ознака са репутацијом уређена је посебним прописом –
Trademark Dilution Revision Act, 109-312, 2006. Даље у фусноти: ТDRA. Овим законом измењен је
претходни закон из 1946. године којим је регулисана ова материја. За више о концепту разводњавања
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Наиме, нарушавање угледа постоји када се употребом сличног знака кваре позитивне

асоцијације које позната ознака изазива код потрошача. У теорији постоје ставови

који се залажу за то да се под разводњавање жига подведе и случај обрнут од

нарушавања угледа, такозвано поспешивање угледа (burnishment)139. Takoђе, постоје

ставови да би појам разводњавање требало полако да се напушта, док би требало

јасно разликовати два различита концепта заштите кроз нарушавање угледа и

нарушавање дистинктивности140.

Уочавамо да постоји битна квалитативна разлика у садржини правне заштите која се

пружа у америчком праву са једне стране, и домаћем и праву ЕУ са друге стране.

Наиме, у америчком праву радње повреде у односу на које се заштита пружа јесу

само оштећење угледа и ознаке, а не и њихово искоришћавање. Овакво решење у

потпуности прати логику економског оправдања заштите жига – наиме, само оне

радње које могу довести до увећања трансакционих трошкова (услед слабљења

информационе функције жига, било кроз јачину (дистинктивност) или квалитет

(углед) асоцијација које се везују за ознаку), јесу предмет заштите. Оне радње

повреде које се огледају у „бесплатној вожњи“, нису предмет права жига, већ

евентуално других области права (право сузбијања нелојалне конкуренције или

слично).

Граница проширене заштите познатих ознака у праву САД прописана је кроз

ограничења у TDRA, а једно од њих односи се и на концепт правичне употребе који

смо раније споменули.

у праву САД видети у: Blake R. Bertagna, „Fleeting Fame Under the Trademark Dilution Revision Act of
2006“, Journal of Intellectual property law and practise, Oxford, Vol. 2, 2007. Такође, за више о TDRA и
последицама реформе видети у: Bone Robert G, „A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision
Act“, Intellectual Property Law Bulletin, Vol. 11, Issue 2, 2007.
139 Видети у: 52. Loughran Jordana, „Tarnishment’s goody-two-shoes shouldn’t get all the protection:
balancing trademark dilution through burnishment“, Lewis & Clark law review, Vol. 21, 2017.
140 Beebe Barton, „The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law: Evidence From the First Year of
Trademark Dilution Revision Act Case Law“, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol.
24, 2008.
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Указујемо да и у домаћем и у решењу законодавства ЕУ постоји додатни

квалификатив прописан за радњу искоришћавања за разлику од радње оштећења

(дистинктивне моћи или угледа). Наиме, реч је о услову да буде реч о нелојалном

искоришћавању угледа односно дистинктивне моћи. Полазећи поново од правила да

законодавац не користи сувишне термине приликом регулисања правних института,

мишљења смо да је овде заиста била намера да се направи разлика у односу на другу

радњу повреде. Међутим, нејасно је прво како би изгледало искоришћавање

дистинктивне моћи или угледа туђе ознаке које није нелојално.

Спровешћемо анализу питања да ли у односу на овај трећи облик повреде познатог

жига - нелојалнo искоришћавање угледа или дистинктивности, постоји икаква

разлика у односу на она овлашћења која заправо уживају сви учесници на тржишту

кроз право сузбијања нелојалне конкуренције.

Пре свега, полазимо од тога да садржина правне заштите кроз право сузбијања

нелојалне конкуренције и кроз право жига није иста, имајући у виду рокове за

остварење заштите, нормиране радње повреде, као и захтеве који се поводом повреде

могу истаћи. Међутим, стављајући на страну ове разлике, примећујемо да носиоци

права често наводе нелојалну конкуренцију као алтернативни основ правне заштите –

у основи, ове две области права тангирају исти предмет заштите, ознаку као

нематеријално добро које служи разликовању производа на тржишту и које своју

вредност остварује кроз искључиво право лица које је прво започело са њеним

коришћењем.

Сада, упоређујући нелојално извлачење користи из репутације знака или његове

дистинктивности са било којом радњом којом се наноси или се може нанети штета

другом трговцу, те којом се крше кодекси пословног морала и добри пословни

обичаји141, долазимо до закључка да су ове радње подударне. Наиме, нелојалним

141 Закон о трговини („Сл. гласник РС", бр. 52/2019) одредбом члана 41. прописује: непоштена
тржишна утакмица (нелојална конкуренција) је радња трговца или пружаоца услуге усмерена против
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искоришћавањем репутације туђе ознаке се остварује биће радње непоштене

тржишне утакмице, имајући у виду њено напред изнето одређење. Другим речима,

уочавамо да се носиоцима свих ознака, биле оне познате или не, обезбеђује заштита

од нелојалног преузимања репутације. Међутим, носиоцима познатих ознака

пружена је и могућност да исту ову заштиту остваре кроз право жига, која је по својој

садржини повољнија.

У основи, и право нелојалне конкуренције и право жига оправдавају се истим

разлозима – отклањање несавршености тржишта ради успостављања његовог што

ефикаснијег функционисања. С обзиром на наведено, није лако образложити зашто

се носиоцима познатих ознака обезбеђује јача заштита у овом смислу – чини се да би

већ постојећа заштита прописана кроз право нелојалне конкуренције остварила

напред одређену функцију. Овде поново указујемо на решење у америчком праву

које је очито отклонило наведену неправилност, и изоставила заштиту од нелојалног

искоришћавања репутације или дистинктивности ознаке из корпуса овлашћења која

се стичу кроз право жига.

1. Искоришћавање угледа

За разлику од нарушавања дистинктивне моћи и угледа познате ознаке, до чега може

доћи и уколико не постоји свест корисника спорног знака о ранијем знаку (јер је

оштећење објективна категорија која се цени са становишта утиска о познатој ознаци

од стране просечних потрошача), искоришћавање представља категорију која свакако

укључује субјективне елементе. Да би искоришћавао углед заштићене познате

ознаке, корисник спорног знака мора имати свест о постојању раније ознаке, као и о

другог трговца, пружаоца услуге, односно конкурента, којом се крше кодекси пословног морала и
добри пословни обичаји и којом се проузрокује или може проузроковати штета другом трговцу,
односно пружаоцу услуге (конкуренту), а нарочито, поред осталог, продајом робе са ознакама,
подацима или обликом, којима се оправдано ствара забуна код потрошача у погледу извора, квалитета
и других својстава те робе или услуге.
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њеном угледу. Испитаћемо да ли је ова разлика релевантна и у којој мери одређује

границе проширене заштите. У овом делу рада настојаћемо да испитамо да ли је

прописивање ове последице неопходно односно постоје ли случајеви када ће

искоришћавање угледа познате ознаке бити једини испуњени услов, где неће бити ни

нарушавања дистиктивности, нарушавања угледа нити искоришћавања дистинктивне

моћи. У том смислу анализираћемо ову радњу повреде права на познатој ознаци у

контексту са сваком од преостале три радње. Примера ради, користићемо предмет из

управне праксе америчких органа где је пријавилац пријавио ознаку CHANEL за

услуге хотелског смештаја и услуге градње смештајних објеката142.

Како је раније наведено, нарушавање дистинктивне моћи представља слабљење

јасноће и брзине асоцијација у вези са познатом ознаком до чега долази услед

коришћења сличне ознаке у вези са другом робом односно услугом другачијих

карактеристика. Наведени пример покушаја регистрације CHANEL ознаке за

хотелске услуге добар је пример покушаја искоришћавања угледа познате ознаке – у

поступку је доказано да је у својим промотивним материјалима пријавилац такође

правио везу са носиоцем раније познате ознаке тиме се ослањајући на његов углед

односно асоцијације на луксуз, престиж и слично. Уколико се преиспита да ли би се

коришћењем оспореног знака нарушавала дистинктивност познате ознаке, имајући у

виду дефиницију наношења штете дистинктивности коју смо раније навели, јасно је

да је одговор позитиван. Наиме, може се рећи да увек када постоји искоришћавање

угледа познате ознаке постоји и нарушавање његове дистинктивности, изузев када би

корисник спорног знака у свему користио ознаку у вези са идентичним производом

идентичних карактеристика, што је по природи ствари незамисливо. Наведено важи

једнако и када су у питању слични, а не идентични знаци.

142 Одлука у предмету Chanel, 110 U.S.P.Q.2d. Више о овом предмету у: Sheff N. Jeremy, „Dilution at the
patent and trademark office“, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 21, 2015 .,
стр 98., фуснота 106. Иначе ово је редак пример у америчкој пракси поступка регистрације где је
одлучено по основу разводњавања, а не по основу вероватноће настанка забуне. Наведени рад указује
на неоснованост целокупне доктрине разводњавања будући да је спроведено истраживање показало да
је од 492 предмета од усвајања TDRA само три одлучено по овом основу.
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Даље, у наставку ћемо упоредити ову радњу повреде познате ознаке са радњом

искоришћавања дистинктивне моћи. Наиме, како смо раније навели, искоришћавању

је инхерентна свест о постојању раније познате ознаке, као и намера да се њој

приближи. У ранијем делу дисертације јасно смо направили разликовање између

појмова дистинктивности и угледа ознаке, а сада ћемо испитати могу ли постојати

две самосталне радње њиховог искоришћавања, или нужно једна подразумева и

другу. У случају искоришћавања угледа раније познате ознаке, корисник спорног

знака се ослања на позитивне асоцијације у вези са њом у квалитативном смислу. У

случају искоришћавања дистинктивне моћи, пак, корисник спорног знака се ослања

на препознатљивост одређеног знака, у смислу јачине одређеног скупа информација

који се за ознаку везује. Стога, мишљења смо да у конкретном случају заиста постоје

две одвојене радње повреде, имајући у виду да искоришћавање угледа ознаке

подразумева корист од нужно позитивних асоцијација које се везују за заштићени

жиг, док искоришћавање дистинктивности представља корист од вредносно

неутралних информација које се везују за одређену ознаку.

2. Искоришћавање дистинктивне моћи

И овде полазимо од тога да је за остварење ове радње повреде права на познатој

ознаци неопходна свест о дистинктивности раније познате ознаке као и намера да се

на њу ослони. Како бисмо испитали крајње домете ове радње осврнућемо се на

дефиницију дистинктивности како смо је поставили у првој глави дисертације – као

подобност ознаке да врши функцију разликовања у односу на одређени производ.

Такође, подсетићемо на анализу међусобног утицаја репутације и дистинктивности

ознаке, те закључак да су ознаке са репутацијом најчешће и ознаке појачане

дистинктивности, имајући у виду да је услед нужно појачане присутности на
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тржишту очекивано појачана и њихова дистинктивност143. Наиме, уколико је

дистинктивност категорија која је одређена производом у вези са којим се ознака

користи, поставља се питање може ли се она искористити употребом исте или сличне

ознаке у вези са другачијим производом? Другим речима, да ли у случају познатих

ознака дистинктивност постаје самостална категорија јер ознака превазилази

препознатљивост услед употребе за конкретну робу односно услугу, и постаје

препознатљива сама по себи?

Да бисмо одговорили на постављено питање поћи ћемо од поменутог примера из

праксе – употреби знака CHANEL за услуге хотелског смештаја и изградњу

смештајних објеката. Наиме, ознака CHANEL може се сматрати инхерентно

дистинктивном за парфеме као и за хотелски смештај и изградњу смештајних

објеката. Такође, бројни примери из праксе показују и да је ознака стекла појачану

дистинктивност услед интензивне употребе у промету. Међутим, мишљења смо да у

конкретном случају не постоји преливање појачане дистиктивности већ једноставно

преливање угледа, на начин како је објашњено у претходном поглављу, а да је

чињеница да је спорна ознака и појачано дистинктивна једноставно околност која

нужно иде уз искоришћавање угледа.

Наиме, искоришћавање дистинктивности би начелно могло постојати онда када

корисник спорног знака жели да се ослони на туђу оригиналну идеју у вези са

осмишљавањем посебно интересантног знака или слично. Међутим упитно је да ли

корисник то икада ради без намере да се уједно ослони и на добар углед који у вези

са таквом ознаком постоји. Одговор на ово питање можда лежи у чињеници да у

промету често постоји копирање оних ознака које немају статус познатих ознака, за

употребу у вези са другачијим производима. Начелно, тада постоји искоришћавање

препознатљивости и посебности раније постојеће ознаке, и законодавац то код

уобичајених ознака не санкционише. Међутим, мишљења смо да то код познатих

ознака ретко може бити случај, имајући у виду управo њихову репутацију. Стога,

143 Прва глава првог дела дисертације, одељци III и IV. Подсећамо на изведени закључак да
дистинктивне ознаке не морају нужно да буду и ознаке са репутацијом, док обрнуто по правилу стоји
– ознаке са репутацијом биће и ознаке високе дистинктивности.



97

закључујемо да иако начелно могу представљати две различите радње,

искоришћавање дистинктивне моћи и искоришћавање угледа ознаке нужно иду једно

с другим када је реч о познатим ознакама. Закључујемо да је исправно тренутно

решење домаћег законодавца који не препознаје искоришћавање дистинктивне моћи

као посебну радњу повреде чувеног жига, за разлику од тренутног решења у

Директиви ЕУ.

На исправност наведеног закључка упућују и примери из судске праксе где је

разматрано питање постојања искоришћавања дистинктивности познате ознаке.

Примери које ћемо изложити управо показују да је питање искоришћавања

дистинктивности нужно повезано са питањем искоришћавања угледа жига.

ЕСП је ово питање коментарисао у одлуци у предмету TDK144, у којем се одлучивало

о заштити старије регистроване ознаке титулара који је користио ознаку у вези са

производима за репродукцију и преношење звука и слике. У оквиру својих

интензивних рекламних активности, титулар ове ознаке спонзорисао је бројне

манифестације забавног карактера. Супротстављена млађа ознака коришћена је за

обележавање одеће. Имајући у виду споменуте рекламне активности које су

подразумевале и истицање старије ознаке на одевним предметима (мајицама, капама

и слично), суд је нашао да би употреба млађе ознаке представљала искоришћавање

угледа титулара старије ознаке као познатог спонзора популарних догађаја145. Иако

се ова одлука у теорији146 коментарише као релевантна пракса за питање

искоришћавања дистинктивности ознаке, сматрамо да се наведено не може сматрати

тачним. Управо супротно, ова одлука показује да се искоришћавање

дистинктивности не може посматрати одвојено од искоришћавања угледа ознаке.

Оцењујући постојање искоришћавања дистинктивности и репутације, Суд се ослања

144 Пресуда Европског суда правде, Aktieselskabet v. Office for Harmonisation in the Internal Market
(Trade Marks and Designs) (OHIM), T-477/07.
145 У прилог овог сојства Суд наводи да је реч о концертима током деведесетих година и то Тине
Тарнер, Ролингстонса, Фила Колинса, затим Светском првенства у атлетици 1983. gодине и слично.
Видети под тачком 53. одлуке, T-477/07.
146 Примера ради Влашковић Ксенија (2016).
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на заузети став у ранијој пракси147 те наводи да концепт нелојалног искоришћавања

дистинктивности или угледа подразумева случајеве где постоји јасна експлоатација и

бесплатна вожња148 на „реповима“ познате ознаке односно да се тргује на основу

њене репутације. Наведени став указује да се за постојање ових облика повреде

захтева јасна и упечатљива, недвосмислена индиција ослањања на туђу ознаку. Даље,

у пресуди у предмету Loreal SA v. Lancome149, ЕСП је нашао да искоришћавање

угледа или дистинктивности старије ознаке постоји када корисник покушава да се

наслони на привлачећи карактер ознаке и да своје производе пласира на тржиште

његових производа, са циљем да искористи привредне напоре титулара а да му за то

не пружи никакву накнаду. Указујемо да је наведени став површан, пре свега јер

проширена заштита подразумева управо заштиту у односу на производе који се

користе на другачијем тржишту. Наведена пресуда још један је показатељ тога да се

питања искоришћавања угледа и дистинктивности у пракси никада не посматрају

одвојено.

Пракса немачког права такође показује да је линија између дистинктивности и

репутације у смислу искоришћавања као облика повреде права на познатим ознакама

врло танка. Наиме, у предмету Lila-Postkarte150, Савезни врховни суд Немачке је

сматрао да постоји нелојалано искоришћавање дистинктивне моћи ознаке у питању.

Спор се односио на продају љубичастих разгледница са шаљивим стиховима који су

у себи садржали спомињање речи милка. Тужилац је носилац жига у љубичастој боји

за обележавање чоколаде, као и бројних других жигова у речи милка, такође

регистрованих за посластице151. У овом предмету надлежни судови су нашли да

постоји намера тужене да се окористи угледом односно пажњом коју због своје

познатости ужива ознака тужиоца. Мишљења смо да оваква дистинкција између

147 Предмет T‑67/04 Spa Monopole v OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS) [2005]
ECR II‑1825;
148 О феномену бесплатне вожње у контексту права интелектуалне својине видети у: Barnes David W.,
„A New Economics of Trademarks“, Northwestern Journal of Technlogy and Intellectual Property, vol 5/1,
2006 .
149 Пресуда Европског суда правде, Loreal SA v. Lancome, C-487/07
150 Пресуда Савезног Врховног суда Немачке, број I ZR 159/02 od 03.02.2005.
151 За ближи приказ чињеничног стања видети у Ксенија Влашковић (2016), 164.
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угледа и пажње коју изазива старија ознака приказује управо разлику између

искоришћавања репутације и дистинктивности. Врховни суд посебно наводи пажњу

коју због познатости ужива ознака тужиоца а због које се могу побудити асоцијације

о повезаности са његовим ознаком. Иако сматрамо да је питање асоцијација о

повезаности одвојено питање, слажемо се да искоришћавање дистинктивности

представља управо ослањање на посебну пажњу коју изазива старија ознака. Осим

наведеног, ова пресуда представља и добар пример опрадавајућег разлога који

искључује постојање повреде познатог жига, све и онда када постоји искоришћавање

дистинктивности или угледа. Наиме, Врховни суд Немачке заузео је став да имајући

у виду да се жиг користи у облику уметничког стваралаштва односно изражавања,

овом праву се има дати примат у односу на жиг. Другим речима, слобода уметничког

изражавања сматра се оправдавајућим разлогом за коришћење жига.

Осим наведених дилема око примене стандарда оправдавајућих разлога и блискости

института искоришћавања дистинктивности односно угледа, овај предмет упућује и

на отварање једне хипотезе о радњи искоришћавања дистинктивности као посебној

радњи повреде.

Имајући у виду раније изнети закључак да појачано дистинктивне ознаке не морају

нужно да буду познате, али да познате ознаке морају нужно да буду и појачано

дистинктивне, испитаћемо тезу да се код искоришћавања дистинктивности познатих

ознака ради о оној дистинктивности која је управо резултат познатости, дакле о

стеченој дистинктивности. Другим речима, имајући у виду да право жига не

регулише искоришћавање дистинктивности жигова са уобичајеном снагом

обележавања, може се поставити питање да ли је предмет заштите заправо стечена

дистинктивност, она која је резултат интензивне употребе у промету?

Одговор на ово питање требало би да доведе до појашњења разлике између

искоришћавња угледа и дистинктивности, у смислу изложеног запажања о сличности

ових радњи. Како је раније наведено, стечена дистинктивност представља појачану

подобност неке ознаке да идентификује производ који обележава, услед њене
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интензивне употребе у промету. До појачања оваквог својства долази услед искуства

учесника на тржишту који након поновљеног сусрета са ознаком памте утиске о

производу који је њоме обележен, чиме скуп асоцијација које ознака носи постаје

упечатљивији у њиховој свести. Тако ознака постаје подобна да брже и конкретније

призове информације о производу у свести потрошача, чиме постаје и

дистинктивнија за конкретан производ. Овде примећујемо да наведено није нужно

повезано са настанком угледа ознаке – чињеница је да и он настаје кроз време и

искуство потрошача са производом који је ознаком обележен, али за разлику од

дистинктивности има додатну квалитативну димензију која подразумева одређене

позитивне вредности које се за ознаку везују.

Испитаћемо шта тачно подразумева искоришћавање стечене дистинктивности за

разлику од искоришћавања инхерентне дистинктивности. Управо посебна појачана

пажња, коју је констатовао и Врховни суд Немачке, може представљати циљ

опонашања ознаке од стране конкурената. Примећујемо да за разлику од

искоришћавања угледа, где је циљ да се ослони на квалитативно одређене

асоцијације које ознака везује, код искоришћавања стечене дистинктивности није

циљ преузимање одређених асоцијација које позната ознака везује за робу односно

услугу која је њен предмет обележавања. Напротив, овде је циљ преузимање

упечатљивости ознаке и њене подобности да привуче пажњу, односно да „западне за

око“, учесницима на тржишту. Питање је да ли се оваква вредност може остварити

односно пренети без преношења асоцијација које су услед интензивне употребе

везане за ознаку у питању. Наше је мишљење да не може. Узмимо за пример ознаку

Најки, која представља једноставни приказ закривљене линије попут ознаке за

штиклирање. Ова ознака дефинитивно ужива стечену дистинктивност. Можемо

поставити питање да ли би употребом за обележавање баштованског прибора могла

бити преузета њена појачана дистинктивност, а да при се при томе не преносе и

асоцијације у вези са чувеном спортском опремом компаније Најки. Наше је

мишљење да је одговор негативан. Ово стога што је стечена дистинктивност уско
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повезана са искуством потрошача, а које је пак нужно условљено настанком

одређеног утиска о коришћеном производу, односно асоцијација о њему.

Изведеном анализом показали смо да питање искоришћавања дистинктивности

ознака код познатих ознака заправо представља искоришћавање њихове стечене

дистинктивности, односно посебне пажње коју у промету побуђују услед интензивне

употребе и јачине асоцијације које су на тај начин везане. Даље, анализом института

стечене дистинктивности показали смо да њено искоришћавање нужно подразумева

ослањање на асоцијације одређеног квалитета, те да није могуће успоставити разлику

између радњи искоришћавања угледа и радње искоришћавања дистинктвности.

3. Нарушавање угледа

Нарушавање угледа је радња повреде познате ознаке која се може дефинисати као

погоршавање квалитета асоцијација које се везују за одређени знак у вредносном

смислу. Наиме, до нарушавања угледа долази када се ознака употребљава у вези са

производом који је лошијег квалитета или једноставно слабијих карактеристика од

оног за који се везује позната ознака152. С друге стране, нарушавање угледа може се

дефинисати и као промена асоцијација које се везују за одређени знак, која не мора

нужно бити њихово погоршавање. Нама се чини да је овај други облик дефинисања

примеренији те да само таквим тумачењем овог појма он остварује своју сврху. У

супротном, било би занимљиво испитати има ли смисла прописивати ову радњу као

релативну сметњу регистрацији ознаке која је слична или идентична познатој ознаци.

Ово стога што се ознаке често пријављују за заштиту пре него што постоји било

каква употреба у промету, те је непознато какве су карактеристике производа који ће

њиме бити обележена односно какве ће бити асоцијације које ће спорна ознака

носити у будућности – није немогуће замислити да се она користи на такав начин да

носи чак и позитивније асоцијације од оних које се везују за познату ознаку, те да

152 О тешкоћама утврђивања настанка ове последице видети више у: McCarthy J. Thomas, “Proving a
Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?”,Houston Law Review, Vol. 41, 2004. Такође видети и:
Morin Maureen, Jacoby Jacob, „Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept“, Journal of
Public Polic & Marketing, Vol. 19, Issue 2, 2000, стр. 265-276.
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заправо не би штетиле њеном угледу на описани начин. Управо због овог аргумента

сматрамо да је правилније тумачити појам нарушавања угледа као било какву

промену у асоцијацијама које се везују за конкретан знак153.

4. Нарушавање дистинктивне моћи

Специфичност познате ознаке огледа се у томе што садржи већи број асоцијација и

самим тим ствара комплетнију и упечатљивију слику о производу њоме обележеном.

Наиме, док ознака са уобичајеном снагом обележавања код потрошача ствара

асоцијацију на одређени производ, код ознака са повишеном дистинктивношћу

ствара се не само асоцијација на сам производ, него и директна асоцијација на

одређене особине које се за производ везују – у томе се и огледа комуникациона

функција ознаке, како смо напред објаснили. Рецимо, на ознаку Vio154 потрошачи у

Србији немају неку посебну асоцијацију – уз сусрет са овим производом у њиховој

свести везао би се овај знак за воду која је њиме обележена, и то је све. Док се

рецимо за знак „Мазда“ везује далеко већи број асоцијација, почевши од прве

директне која се односи на возила, али потом и асоцијација на луксуз, на брзину, на

квалитет и сл.

Нарушавање дистинктивне моћи постоји онда када се нарушавају те „секундарне

асоцијације“ које познате ознаке стварају у свести потрошача. До оваквог оштећења

долази уколико се ознака користи у вези са било којим другим производом, који

ствара другачије асоцијације код потрошача. Наиме, уколико би се ознака

„Мерцедес“ користила за храну за псе, у свести потрошача би се помешале различите

асоцијације у вези са овим знаком и обележаваним производима, што би довело до

нарушавања јединствености асоцијација које одређују производ Мерцедес.

153 Овде још једном указујемо на термин који користи домаћи законодавац – наношење штете угледу,
који, супротно закључку који смо изнели, упућује на тумачење да се углед заправо квари, мења на
лошије.
154 Овом ознаком обележава се флаширана вода.
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Постоје различити приступи у пракси по питању тога шта се сматра нарушавањем

дистинктивне моћи155. Најрадикалнији приступ подразумева нарушавање

дистинктивне моћи ознаке увек када ознака код потрошача не изазива сећање само на

једног субјекта156. Даље, неки теоретичари дефинишу слабљење дистинктивности

ознаке кроз временску димензију асоцијација које ознака код потрошача изазива.157

Такође се у теорији наводи да нарушавање дистинктивне моћи искључује могућност

забуне, и обрнуто. Наиме, у вези са коришћењем исте или сличне ознаке за два

производа, код потрошача могу настати две последице које се међусобно искључују –

или постоји могућност забуне (односно асоцијације), или постоји јасна свест да

повезаности нема али долази до оштећења дистинктивности158. О овој дилеми је било

речи у ранијем тексту рада159, те и овом приликом износимо закључак да се не

слажемо са наведеним ставом те да смо мишљења да је могућа упоредна вероватноћа

настанка забуне о пореклу и нарушавање дистинктивности.

Сходно свему наведеном, јасно је да постоје различити приступи одређењу радње

нарушавања дистинктивне моћи познате ознаке. Полазећи од раније одређеног појма

дистинктивности, као и разлике у њеним интензитетима, можемо закључити да

нарушавање дистинктивне моћи представља слабљење подобности знака да врши

разликовање конкретног производа у промету, односно слабљење везе између знака и

информација које она носи. Кључно питање је заправо на који начин долази до ове

последице, односно како је све могуће нарушити дистинктивност ознаке160. Такође,

питање је и да ли се дистинктивност ознаке може нарушити истим радњама и онда

155 За различите приступе у праву ЕУ и САД видети: Ilanah Simon Fhima, “Dilution in the United States
and European Union (and beyond) Part II: Testing for Bluring”, Journal of Intellectual Property Law and
Practice, Oxford, Vol. 1, 2006. Такође видети и: McCarthy J. Thomas, „Dilution of a Trademark: European
and United States Law Compared“, The Trademark Reporter, Vol. 94, 2004, стр. 1163-1181.
156 Став заузет у одлуци у предмету Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 904 (2002). Више о
овоме у: Bradford R. Laura, „Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer“, 23 Berkeley Tech. L.J. 1227
(2008).
157 Ibid.
158 Beebe Barton, (2007), фуснота 61.
159 Боровац Владимир, докторска дисертација (2017).
160 О томе како се утврђује настанак ове последице видети више у: Jacoby Jacob, “Dilution in Light Of
Victoria’s Secret: The Psychology, Varieties and Measurement of Trademark Dilution”, New York University
Centar for Law&Business Paper Series, 3/20, 2003.
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када је реч о уобичајено дистинктивним ознакама и онда када је реч о посебно

дистинктивним ознакама. У циљу анализе ових дилема, у наредном делу дисертације

испитаћемо појам мисаоног повезивања ознака као кључног елемента радњи повреде

познатог жига.

III. Појам мисаоног повезивања ознака као елемента повреде познате ознаке

Појам мисаоне везе тема је која у пракси и теорији права жига изазва велику пажњу.

Имајући у виду да је жиг у основи право којим се штити облик изражавања

информације, те чињеницу да људи опажају и обрађују информације путем чулних

али и мисаоних процеса, можемо рећи да је питање мисаоне везе централна тема од

које зависи примена бројних института у праву жига. Пре свега, питање сличности

ознака директно је условљено питањем мисаоног повезивања. Потом, питање

дистинктивности ознаке такође је одређено њеном подобношћу да својом појавом

изазове жељене мисаоне процесе у свести учесника на тржишту. На послетку, питање

вероватноће настанка забуне у релевантном делу јавности непосредно је одређено

функционисањем мисаоног повезивања у људској свести. У складу са наведеним,

појам мисаоне везе између супротстављених ознака различито је тумачен у пракси

различитих јурисдикција. На овом месту представићемо сажети приказ развоја овог

појма161.

Наиме, пре уједначавања права држава чланица Европске уније, питање опасности

забуне је било регулисано релативно уједначено – за заштиту стандарадних ознака

захтевала се сличност ознака као и вероватноћа настанка забуне у промету. Заштита

познатих ознака била је одређена или кроз право сузбијања нелојалне конкуренције

или кроз право жига, где је условљена познатошћу ознаке као и настанком неке од

прописаних последица радњи повреде (оштећења и искоришћавања угледа односно

дистинктивности). Једина регулатива која је битно одударала од наведеног система

161 Влашковић Кценија, докторска дисертација (2016), 124.
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јесу земље Бенелукса162, чији је закон прописивао заштиту за случај сличних ознака

без услова опасности забуне. Опасност забуне у смислу прописа већине земаља

подразумевала је такозвану опасност забуне у ужем смислу (директну замену

производа, односно уверење да је производ обележен супротстављеном ознаком

заправо производ титулара жига који се иначе означава његовом сличном или истом

ознаком). За разлику од појма опасности замене у ужем смислу, постоји и опасност

замене у ширем смислу која поред неведеног примера забуне обухвата и случајеве

где јавност прави разлику између обележених производа, схвата да је реч о два

различита производа, али је у уверењу или да потичу од истог субјекта (титулара

жига), или од привредно повезаних лица. Дакле, овде није реч о забуни о идентитету

него о забуни о пореклу. Поред наведена два случаја, опасност замене у ширем

смислу обухвата и опасност замене код серијских жигова163. Све наведено

представља појам опасности замене, који подразумева настанак мисаоне везе између

супростављених ознака на начин да у свести потрошача настане нека од наведених

последица. Сви ови облици опасности замене карактеристични су за стандардну

заштиту жигом, где представљају услов за пружање правне заштите164.

Прва дилема настала је када је донета прва Директива165 која хармонизује права

држава чланица из области права жига. Наиме, овом Директивом прописано је да ће

се заштита ознаци пружити у случају вероватноће настанка забуне, која укључује и

могућност довођења у везу. У стручној јавности појавила су се различита тумачења

ове одредбе, која се могу груписати у два скупа – она која сматрају да је појам

довођења у везу обухваћен опасношћу замене, и онај који сматра да то није већ да му

представља алтернативу166.

162 Ibid, фуснота 487.
163 Ibid, 125.
164 За више о појму опасности замене видети у:Влашковић Божин, „Нови приступ у одређивању
опасности замене у ширем смислу“, Право и привреда, бр. 4-6, 2013.
165 Директива из 1988. године.
166 Влашковић Ксенија, „Заштита познатих жигова по Директиви ЕЗ број 89/104/ЕЕЗ“, Анали Правног
факултета у Београду, бр. 1/2013, стр. 266-280
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Први став подразумева то да довођење у везу представља облик опасности замене у

ширем смислу, где код потрошача настаје уверење да производи обележени

супротстављеним ознакама потичу од два различита али привредно повезана лица

(забуна о пореклу). Други став подразумева да довођење у везу не подразумева нити

један облик забуне обухваћен ширим појмом опасности замене, већ да представља

мисаоно повезивање другачијег квалитета, где у свести потрошача млађа ознака буди

сећање на старију, иако не настаје никаква погрешна представа о њиховој

повезаности.

Оправдање за овакав став налазили су стручњаци из земаља Бенелукса, који су

тврдили да је ово решење Директиве циљано одређено на начин да обухвати и

решења њиховог закона, које није захтевало постојање опасности замене већ само

сличност ознака. На послетку, тумачењем ЕСП-а у пресуди у предмету  C-251/95167,

стављена је тачка на ове дилеме, те је потврђено да појам довођења у везу у смислу

чл. 7.168 не представља алтернативу опасности замене, већ је обухваћен овим појмом.

Стављајући наведено у контекст заштите познатих жигова, теорија је даље развила

појам мисаоне везе те је направљено разликовање између асоцијативне везе у ужем и

у ширем смислу169. Асоцијативна веза у ужем смислу представља управо облике

мисаоних повезивања који су својствени заштити ознака са стандардном снагом

обележавања. Дакле, ова веза подразумева настанак одређене врсте погрешне

представе о обележеном производу, који се може односити или на његов идентитет

или његово порекло. Са друге стране, асоцијативна веза у ширем смислу постоји

онда када млађа ознака доводи у сећање старију, али не на начин да настаје забуна о

неком од наведених својстава производа који је њом обележен. Ова веза услов је

167 Пресуда Европског суда правде, Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, 1997.
168 ЗОЖ не оставља дилему у овом погледу, будући да из формулације одредбе члана 5. јасно
произилази наведени закључак: ,,,који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличну
врсту робе, односно услуга, или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну или сличну
врсту робе, односно услуга, ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности
настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака
са раније заштићеним знаком;
169 Видети више у: Влашковић Ксенија, „Нова концепција заштите од опасности разводњавања жига“,
Право и привреда, бр. 7-9, 2014.
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заштите код познатих ознака. Наиме, наведени облик мисаоног повезивања потврђен

је кроз судску праксу, пре свега кроз коментарисану одлуку General Мотоrs170, у којој

је наведено да се за проширену заштиту захтева онај степен сличности између ознака

који доводи до њиховог довођења у везу, иако не настаје могућност забуне.

У теорији је било разних покушаја да се ближе одреди мисаоно повезивање у смислу

асоцијативне везе у ширем смислу171. Пре свега, примећујемо да може постојати

неколико степена јачине ове везе, који се разликују по блискости асоцијација које се

између ознака појављују. Као једну крајност истичемо ситуацију у којима се услед

сусрета са млађом ознаком само ствара призвук старије, она се јавља магловито. С

друге стране, изразито јака мисаона веза настаје онда када се у свести директно, брзо

и потпуно ствара сећање на старију познату ознаку, заједно са свим информацијама

које она са собом носи.

Може се такође поставити питање релевантности препознавања различитих степена

повезаности између две ознаке који у свести настају, а који нису забуна. Наиме,

имајући у виду додатне услове за пружање проширене заштите познатих ознака, да

услед одређеног мисаоног повезивања долази до једне од четири радње повреде,

можемо закључити да је реч о оном квалитету асоцијативне везе који може да доведе

до једне од наведених последица. С обзиром да су последице радњи повреде

одређене кроз институте дистинктивности и угледа, може се закључити да је

потребан онај интензитет свести о старијем жигу који подразумева

препознавање ознаке као дистинктивне односно као ознаке одређеног угледа.

Коментаришући ово питање, судови у америчкој пракси изјаснили су се на следећи

начин: да би успео у парници, тужилац мора да покаже да постоји вероватноћа

170Пресуда Европског суда правде, General Motors Corporation v. Yplon SA, C-375/97.
171 Jедан од покушаја је Улмерова дефиниција (аутора Eugen Ulmer), по којој постоје различити
степени формирања асоцијација у зависности од брзине њиховог настанка. Тако, једну крајност
представља такозвани „удаљени призвук“, који подразумева дуготрајније размишљање како би се
призвала у свест жељена информација. Друга крајност јесте тренутна представа која обухвата
производ, његову намену и ознаку.
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разводњавања жига, не и актуелно разводњавање. Вероватноћа разводњавања захтева

„одређену менталну асоцијацију између ознака“ и може се дефинисати као

„замућивање идентификације производа обележеног ознаком, односно нарушавање

позитивних асоцијација које ознака преноси. Суд је утврдио да вероватноћа

постојања такве менталне асоцијације постоји на основу сведочења тужиочевих

сведока“172. Наиме, ова одлука конкретно као сведока коментарише стручњака за

област лингвистике, који се изјаснио о доприносу лингвистичких сличности између

ознака које доприносе доживљају потрошача односно вероватноћи настанка одређене

мисаоне везе. Истичемо да је цитирано мишљење суда заправо дефинисало појам

кроз последицу до које доводи, другим речима изнето мишљење подразумева да

мисаона веза за потребе проширене заштите жигова подразумева нарушавање

дистинктивности односно умањење угледа. Имајући у виду раније изнета запажања о

појму асоцијативне везе у ширем смислу, мишљења смо да наведени став из

америчке праксе одговара овом појму. Реч је о оној мисаоној вези која подразумева

да у свести учесника релевантне јавности једна ознака доводи у сећање другу, при

чему није нужно да настане забуна о пореклу, нити да постоји вероватноћа такве

забуне. Довољно је да такво мисаоно повезивање подразумева везивање додатних

асоцијација у односу на старију ознаку које нарушавају њену садржину.

Имајући у виду анализиране облике повреде жига којим се штити позната ознака,

може се закључити да је мисаоно повезивање ознака односно утисак који опажање

ознаке оставља у свести потрошача кључан показатељ тога да ли повреда постоји или

не – ово када је реч о облицима повреде који се тичу нарушавања дистинктивности

или угледа ознаке. За искоришћавање угледа или дистинктивности показатељи су

другачије природе, и налазе се на страни лица које потенцијално повреду чини.

Наиме, да би дошло до нарушавања дистинктивности неопходно је да ознака у свести

потрошача оставља слабији утисак него раније, а да би дошло до умањења угледа

потребно је да се квалитет асоцијација у односу на посматрану ознаку променио, тј.

172 Ronald R. Butters, 2008.
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да се погоршао. Ово јасно указује да је немогуће говорити о постојању повреде

познатог жига уколико се не испита утисак потрошача, односно о вероватноћи да ће

се повреда догодити уколико се у обзир не узму правила о опажању потрошача173. У

том смислу основано је испитати у којој мери се право жига ослања на емпиријска

истраживања односно психолошка знања о људском опажању. Психолози

објашњавају улогу ознаке у мисаоном процесу потрошача на следећи начин – наиме,

ознака представља језгро у људској свести око које се формирају одређене

информације о производу. Везивањем ознака за друге различите производе додају се

и асоцијације које се за њу везују, тако да се умањује снага раније постојећих

асоцијација у овој когнитивној мрежи174.

У теорији је било покушаја да се преиспитају претпоставке на којима се заснива

проширена заштита познатих жигова175. Наиме, постоје емпиријска истраживања која

доказују да је неовлашћена употреба познатих ознака пре усвајања прописа који

одређују проширену заштиту била занемарљиво мала, те да не постоје докази који

указују на то да неовлашћена употреба познатих ознака заиста и доводи до промене

асоцијаје у свести потрошача176.

О квалитету мисаоне везе која настаје код потрошача у случају повреде познатих

ознака ЕСП изјаснио се у предмету Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom

Limited177.

173 Simonson F. Alexander, „How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge
Likelihood of Dilution“, Trademark Reporter, Vol. 149, 1993.
174 Bradford R. Laura, 2008.
175 Рецимо, приликом усвајања првог прописа на федералном нивоу у САД, претпоставка Конгреса
била је да:1) је неовлашћена употреба чувених жигова проблем који се на тржишту јавља у значајном
обиму, и 2) таква неовлашћена употреба би негативно утицала на квалитет асовијација које постоје у
свести потрошача. Накнадна истраживања показала су да је број предмета у којима је захтев за
заштиту засниван на заштити од разводњавања врло скроман.
176 Heald Paul J., Brauneis Robert, „The Myth of Buick Aspirin: an Empirical Study of Trademark Dilution
by Product and Trade Names“, Cardozo Law Review, Vol. 32, No. 4, 2011, UGA Legal Studies Research
Paper No. 11-6.
177 Иста пресуда, C-252/07.
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Реч је о пресуди ЕСП која је у битноме одредила садржину проширене правне

заштите која се пружа познатим ознакама, односно начин тумачења одредби које је

регулишу178. Имајући у виду њену важност за ову дисертацију, у наредном делу ћемо

ближе појаснити која питања су тачно разматрана. Наиме, спор се односио на

оглашавања ништавим жига Intelmark регистрованог за робе и услуге из класе 35

Ничанске класификације, а по основу постојања раније регистроване ознаке која је

обухватала робу и услуге из класа 9, 16, 38 и 42 Ничанске класификације. У складу са

раније утврђеним чињеничним стањем, суд који је поставио питање нашао је да је

реч о ранијем жигу који има „огромну репутацију“, те који се састоји од јединствене

фантастичне речи која до тада није коришћена ни у ком другом контексту осим у

вези са робом179 тужиоца. Након што је првостепено одбијен, подносилац предлога

обратио се другој инстанци која је поставила следећа питања ЕСП:

У смислу одредбе члана 4(4) Директиве, ако:

1) ранији жиг има огромну180 репутацију у вези са одређеном робом односно услугом;

2) су те робе и услуге довољно различите од роба односно услуга супротстављеног

каснијег знака;

3) је жиг јединствен у вези са било којом робом односно услугама;

4) би се ранији жиг појавио у свести просечног потрошача када би се каснији жиг

користио у вези са својом робом односно услугама;

Да ли су наведене чињенице саме по себи довољне да настане „веза“ у смислу одлуке

Суда у предмету Аdidas181 и/или непоштена предност и/или штета у смислу ове

одредбе?

Задржаћемо се на овом питању ради анализе његових могућих одговора.

Примећујемо да се само два од четири наведена параметра тичу непосредно

178 Питање се односило на Директиву из 1988. године али је одредба непромењена, тако да је ова
пресуда и дан данас једна од најцитиранијих.
179 Претежно компјутерима и њиховом опремом.
180 Конкретан израз који је употребљен у образложењу пресуде је huge reputation.
181 Наведена пресуда, C- 408/01.
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потрошача и њихове свести – репутација и појављивање ранијег жига у свести

потрошача приликом сусрета са млађом ознаком. Истичемо и да у овом предмету

репутација ознаке није била спорно питање, односно из постављених питања не

можемо видети да ли је суд и на који начин ценио питање познатости ознаке. Чак

можемо рећи да се чини да је суд по сопственом знању и искуству нашао да је реч о

ознаци са великом репутацијом. И даље, упркос постојању утврђене велике

репутације, суд поставља питање да ли је наведено уз постојање других наведених

околности довољно да настане „веза“ у свести потрошача у смислу како је то

одређено као потребно у ранијим одлукама ЕСП. Примећујемо дакле да сама

репутација, по мишљењу суда који је поставио питање, не значи нужно и квалитет

асоцијација услед којих је ознака подобна за посебне радње повреде, а што је

централна теза ове дисертације.

Следеће потпитање гласило је: уколико наведене околности нису саме по себи

довољне за утврђивање постојања тражене „везе“ између ознака у свести потрошача,

које друге околности би суд требало да узме у обзир као потребне? Посебно,

приликом опште процене постојања такве везе, колики значај треба дати роби

односно услугама на које се односи млађи, супротстављени знак.

Наредно питање које је постављено Суду правде односило се на услове који су

потребни за постојање наношења штете дистинктивном каратеру. Конкретно:

 Да ли ранији жиг мора да буде јединствен?

 Да ли је прва спорна употреба довољна да нанесе штету?

 Да ли наношење штете дистинктивном карактеру подразумева и промену у

екомонском понашању потрошача?

Одговарајући на постављена питања, ЕСП је извео неколико закључака:

Чињеница да би се ранија ознака појавила у свести просечног потрошача када би се

каснија ознака користила у вези са својом робом јесте једнака захтеву постојања везе
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у смислу ранијих одлука ЕСП. У вези са првим постављеним питањем одређивања

фактора који се узимају у обзир ради процене да ли постоји мисаоно повезивање

одређеног квалитета, ЕСП је навео да ће ти фактори зависити од околности сваког

случаја, али да они начелно подразумевају следеће: степен сличности између знакова,

природу робе односно услуге за које је ранија ознака регистрована, као и степен

различитости односно сличности супротстављених производа, као и релевантних

сектора јавности, јачина репутације ранијег знака, степен дистинктивности ранијег

знака, било да је стечена кроз употребу или инхерентна, као и постојање могућности

забуне у релевантном делу јавности. На овај начин суд је дао затворену листу

фактора који се имају узети у обзир, и можемо рећи да тај принцип подједнако

изненађује као и навођење последње споменутог фактора – вероватноће настанка

забуне. Пре него што се осврнемо конкретно на ово питање, изложићемо и разраду

наведених фактора односно успостављена правила о критеријумима на основу којих

се они цене.

Тако, када је реч о сличности између поређених знакова, наведено је да што су

знакови сличнији, то ће постојати већа вероватноћа настанка тражене везе између

њих. Међутим, идентичност односно висока сличност неће аутоматски

подразумевати настанак тражене везе. Даље, преклапање или потпуна различитост

између релевантне јавности за супротстављене знакове неће само по себи бити

пресудно за утврђивање настанка везе. Суд такође подвлачи да репутацију треба

ценити у односу на релевантну јавност за ознаку у питању, како је то одређено у

раније коментарисаној одлуци General Motors.182

У вези са јачином дистинктивности, Суд наводи да што је знак дистинктивнији, било

да је дистинктивност стечена кроз употребу или је инхерентна, то ће бити већа

могућност стварања тражене везе.

Наиме, поменули смо да је један од фактора који се према мишљењу суда има узети у

обзир и вероватноћа настанка забуне у релевантној јавности. Суд је овде нашао да ће

182 Иста пресуда, C-375/97.
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тражена веза између супротстављених знакова нужно постојати онда када постоји

вероватноћа настанка забуне, односно вероватноћа да ће потрошачи сматрати да

производ обележен знаком потиче од истог произвођача или од економски повезаних

лица. Имајући у виду природу проширене заштите, те одустанак од захтева

вероватноће настанка забуне, спомињање овог фактора од стране ЕСП изненађује.

Међутим, с обзиром на то да је вероватноћа настанка забуне ипак коментарисана као

јасан показатељ постојања тражене везе, а не и нужан услов за њен настанак, то је

овакав налаз суда донекле разумљив. У даљем тексту јасно је подвучено да се

вероватноћа настанка забуне не сме захтевати као услов за постојање везе између

супротстављених знакова.

Даље, Суд је одредио да постојање преосталих три околности само по себи нужно не

значи да настаје и тражена веза у смислу ранијих одлука. Потом, у вези са другим

постављеним питањем Суд је само одговорио да ће се за утврђивање неке од радњи

повреде у обзир узимати сви фактори релевантни за конкретан случај, на општи

начин. Овде примећујемо да је Суд пропустио да одговори на питање на који начин

се даје значај спецификацији робе односно услуга које су обележене

супротстављеним знаком.

Можда и најбитнији део ове пресуде тиче се мишљења изнетог под тачком пет изреке

пресуде суда, која не представља одговор на конкретно постављено питање. Наиме,

суд је одредио да постојање свих од четири околности које су побројане у питању

неће нужно подразумевати да постоји наношење штете дистинктивном карактеру

односно репутацији, или њихово нефер искоришћавање. Уочавамо да је суд у првом

делу изреке изједначио постојање тражене везе у свести потрошача са околности

набројаном под тачком четири првог дела постављеног питања. Подсећања ради,

указујемо да се тражена веза у свести потрошача односила на критеријум тражене

сличности између поређених знакова. Стога, закључујемо да мисаоно повезивање

одређеног квалитета није само по себи довољно да познату ознаку оштети у смислу

регулисаних радњи повреде. Овакво мишљење директно је супротно постављеној

тези да се познатост ознаке може ценити њеном подобношћу да буде оштећена
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посебним радњама повреде, којима ознаке стандардног нивоа познатости нису

подложне. Имајући у виду наведено, можемо размотрити да ли ова пресуда указује

на то да разлог проширене заштите познатих ознака не лежи у очувању њихове

функције, услед тога што постају посебно подобне за оштећење. Другим речима,

уколико побројане околности нису довољне да покажу да постоји радња повреде,

који фактори јесу релевантни показатељи настанка оштећења дистинктивности. О

наведеном се ЕСП изјаснио у даљем тексту пресуде, а ми ћемо се овде задржати на

констатацији да само повезивање одређеног квалитета није довољно да оштети

дистинктивни карактер. Овакав налаз суда такође изненађује, имајући у виду да је

проширена заштита дефинисана тако да се не тражи да је повреда већ настала већ да

је довољна могућност настанка неке од тражених последица. Наиме, могућност да

дође до оштећења дистинктивности неке ознаке може постојати само онда када је она

у одређеној мери слична са супротстављном ознаком, те када их учесници на

тржишту на одређени начин повезују. Стога, овде закључјемо да нисмо сасвим

сагласни са налазом суда да наведени фактори, а посебно то да млађа ознака буди у

сећању ранију заштићену, нису довољни да се утврди постојање ове прописане

последице.

У вези са последњим питањем које у себи садржи три потпитања, ЕСП изјаснио се у

погледу услова за постојање једне од радњи повреде познатих ознака - оштећења

њене дистинктивности.

Наиме, ЕСП је стао на следеће становиште:

1) употреба каснијег знака може бити штетна по дистинктивни карактер познате ознаке

чак и када она није јединствена;

2) довољна је само једна употреба (прва употреба) супротстављене ознаке за наношење

штете дистинктивном карактеру ознаке;

3) за доказивање настанка штете по дистинктивни карактер ознаке неопходан је доказ у

виду промене у економском понашању потрошача робе односно услуге за коју је
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регистрована ранија ознака услед употребе касније ознаке, или доказ да постоји

озбиљна вероватноћа да ће до такве промене доћи у будућности.

Сада ћемо анализирати наведене одговоре у циљу дефинисања разлога проширене

заштите познатих ознака, а који би требало да послуже  одређивању критеријума који

се имају узимати у обзир приликом процене познатости.

Наиме, посебно је значајан став суда да је за постојање оштећења дистинктивног

карактера жига неопходно да постоји промена у економском понашању потрошача,

односно озбиљна вероватноћа да до такве промене дође. Уочавамо да је за разлику од

вероватноће забуне која се захтева као стандард за повреду жигова уобичајене снаге

обележавања, овде суд наглашава да је неопходна озбиљна вероватноћа да ће доћи до

промене у економском понашању потрошача. Очигледно је реч о другачијем

квалификативу те повишеном стандарду извесности да би нека последица могла да

наступи. Такође, указујемо да постоји извесна контрадикторност са ранијим

закључком који смо извели, где је суд закључио да није довољно само повезивање

одређеног квалитета. Сада видимо да с друге стране постојање конкретне последице

у виду промене понашања потрошача, није нужан услов за утврђење постојања

повреде.

Може се поставити питање каква промена у економском понашању је овде

релевантна за постојање повреде у смислу оштећења дистинктивности. Наиме, ако се

пође од тога да је овде проширена заштита усмерена на различите производе у

односу на оне за које је жиг регистрован, основано је запитати се на какву промену у

економском понашању потрошача се мисли. Суд је појаснио да се овде мисли на

промену у понашању учесника на тржишту релевантном за робу за коју је

регистрована позната ознака. Имајући у виду да је реч о оштећењу дистинктивности

регистроване ознаке, и јесте логично да се захтева промена код учесника на тржишту

производа за који је регистрована ранија ознака. Даље, логично је закључити да је

реч о промени на лошије. Међутим, скоро је незамисливо да ће потрошачи услед

појаве млађе сличне ознаке која се користи за различите производе почети да
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одустају од потражње за производом обухваћеном ранијом ознаком. Претпоставка

Суда је да ће они услед употребе сличне ознаке за друге робе теже да формирају

одређене асоцијације при сусрету са ранијом ознаком, те да ће услед наведеног доћи

до промене у економском понашању потрошача. Међутим, у промету је заиста тешко

замисливо да дође до оваке последице. Нама се чини да је постављање оваквог

захтева као услова постојања повреде а самим тим и успостављања проширене

заштите нереалан, односно изузетно тешко остварив у пракси.

Сада ћемо размотрити другу могућност, да се заправо захтева промена у економском

понашању потрошача који су релевантни за производ у односу на који се користи

супротстављена, млађа ознака. Међутим, нејасно је како утврдити да постоји

промена у понашању потрошача узрокована баш употребом ознаке која је слична

раније регистрованој познатој ознаци? Овде уочавамо проблем који је инхерентан

праву жига, наиме раздвајање утицаја одређене ознаке на понашање учесника на

тржишту, од утицаја других релевантних фактора – репутације титулара, квалитета

производа и слично183. Једини логичан захтев био би захтев за променом у смислу да

се поспешује потражња за производом обележеним млађом ознаком, управо услед

њене сличности са старијом. Овакву последицу би пак било немогуће утврдити без

испитивања потрошача, и то на начин да они јасно дефинишу шта их је определило

за избор баш тог производа. Имајући у виду да је за потребе остваривања проширене

заштите потребно доказати вероватноћу да ће до овакве промене у понашању

потрошача доћи, сматрамо да је и у овој варијанти заиста тешко испунити овакав

захтев.

Сходно наведеном, мишљења смо да је ЕСП изразио став да је потребно доказати

вероватноћу да ће доћи до промене у економском понашању потрошача производа

обележеног старијом ознаком којој се заштита пружа. Другим речима, уопштавајући

овај услов, потребно је показати вероватноћу да ће услед спорног коришћења бити

оштећена функција разликовања, као једна од основних функција жига која је

183 Сличан проблем јавља се и код одређивања штете, када је потребно одредити колики удео у штети
заиста има коришћење ознаке.
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усмерена управо на поспешивање ефикасности у економском функционисању

тржишта.

IV. Утврђивање постојања мисаоне везе код учесника на тржишту

Суштина радњи повреде познатог жига огледа се у нарушавању дистинктивности или

репутације коју ознака има. Да би до наведеног дошло, неопходно је да дође до

одређене промене у доживљају потрошача у односу на сам знак. Такође је неопходно

да таква промена буде узрокована појавом другог истог или сличног знака који се

користи у односу на различите производе.

Испитаћемо на који начин долази до мисаоног повезивања супротстављених ознака

тако да долази до оштећења дистинктивности једне од њих. Једно од најчешћих

истраживања која су спровођена ради утврђивања оштећења дистинктивности своди

се на следеће: приказивање потрошачима ознака чијом употребом се повреда

потенцијално чини, уз питање на шта асоцирају. Наиме, уколико би одговори

указивали на познату ознаку, закључак би ишао у смеру да оштећивање

дистинктивности постоји184.

Други тип истраживања да ли постоји нарушавање дистинктивности своди се на

следећи тест: испитаници би били подељени у две групе, једну би чинили они који

препознају спорну ознаку а другу они који је не препознају. Онда би обема групама

испитаника била приказана позната ознака, и били би упитани да одговоре у вези са

којим производима се ознака користи. Уколико би испитаници из групе која је

препознавала спорну ознаку одговарали да је реч о производима који се на њу

односе, а не на познату ознаку, закључак би био да оштећење дистинктивности

постоји185.

184Barber G. William, „Surveys under the trademark dilution revision act of 2006: Old dogs or new tricks?”
AIPLA, 2007.
185 Јacob Jacoby, наведено дело, 2008.
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Следећи тип истраживања заснива се на тестирању потрошача тако што би поново

били подељени у две групе, оне који препознају спорну ознаку и оне који је не

препознају, а потом би сви били упитани да наведу асоцијације које везују за познату

ознаку. Наиме, уколико би потрошачи из групе која је препознавала спорну ознаку

наводили више негативних асоцијација о познатој ознаци од потрошача којима је

једина ознака коју познају заправо позната ознака, закључак би био да оштећење

дистинктивности постоји.

Свим наведеним типовима истраживања може се поставити замерка у виду

проблематичног домашаја, имајући у виду да оваква испитивања имају смисла само

ако се контролишу све релевантне варијабле, што је у датим условима тешко

замисливо.

Постоје и истраживања која узимају у обзир временски континуитет у испитивању

утицаја супротстављене ознаке на дистинктивност оне којој се пружа заштита186.

Наиме, као пример оваквог истраживања навешћемо предмет из америчке праксе

који се тицао провере оштећења дистинктивности познатих ознака Peble Beach и

Pinehurst187. Ове ознаке представљају познате називе центара за голф у Калифорнији,

а спор се конкретно односио на њихову употребу за називе голферских рупа на

великом турниру који се одигравао на другој локацији у САД. Испитујући да ли

организатори турнира повређују право титулара жигова, спроведено је истраживање

које је подразумевало испитивање учесника турнира у два наврата, на почетку

турнира и четрнаест дана након завршетка турнира. Наиме, испитаници су у првом

кругу испитивања били упитани да ли овај назив везују за иједну другу локацију

осим за Калифорнију као порекло познатих центара, већина испитаника је потврдила

да то повезује само са овом локацијом. Након четрнаест дана, питање је у нешто

другачијој форми поновљено али са истим циљем, да покаже да ли испитаници сада

повезују спорну ознаку са нечим другим осим само са титуларом ознака. Резултати

су показали да велики број испитаника сада повезује ознаке са турниром и називом

186 Jacob Jacoby, 2008, 27.
187Пресуда у предмету Pebble Beach Co. v. Tour 181, Ltd., 942 F.Supp. 1513 (S.D. Tex. 1996).
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голф рупа, поред онога што је предмет обележавања познатом ознаком. Закључак

који се наметнуо јесте да је спорна употреба довела до нарушавања јединствености

заштићене ознаке, а самим тим и до разводњавања.

Наведени пример показује колико су у области проширене заштите познатих жигова

институти блиски, и колико их је тешко правилно раздвојити. Питање које се намеће

је да ли се заиста нарушавањем јединствености нарушава и дистинктивност ознаке у

иоле значајном обиму, односно у оној мери која би довела до нарушавања неке од

жигом заштићених функција. У конкретном примеру, да ли чињеница што део

јавности сада везује две појаве са заштићеним знаком заиста штети и нарушава

дистинктивнст старије ознаке? Иако је вероватан негативан одговор, овде указујемо

да би изостанак заштите заправо могао довести до знатно већег броја употреба неке

ознаке за различите производе, те да би тада одговор вероватно био позитиван.

Наведени пример показује да се у пракси користе и истраживања која обухватају

временску димензију потребну да у свести учесника релевантне јавности заиста и

дође до одговарајуће промене односно до настанка одређене мисаоне везе између

старије и млађе ознаке. Имајући у виду раније изнете ставове да се за потребе

пружања проширене заштите не тражи актуелна повреда већ вероватноћа њеног

настанка, мишљења смо да је домашај оваквих истраживања релативно скроман,

осим што показују да до настанка одређене везе заиста и долази, уколико се употреба

толерише.

Наведени типови истраживања тичу се обраде информација у свести потрошача из

аспекта психологије – психологије опажања са једне стране, и психологије

асоцијативног повезивања са друге стране. У теорији је такође било покушаја да се

укаже на релевантност и других струка које би могле потврдити настанак мисаоне

везе одређеног квалитета у свести потрошача. Као једна од њих издвојила се

лингвистика188, о чему је било речи у ранијем делу дисертације.

188 Ronald R. Butters, 2008.
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1. Фактори који утичу на стварање мисаоне везе код учесника на тржишту

У досадашњем делу истраживања показали смо да је суштина проширене заштите

која се пружа познатим ознакама управо у посебној мисаоној вези коју потрошачи

стварају у вези са њима. Такође, показали смо да се квалитет ове мисаоне везе која

настаје у вези са познатом ознаком разликује у односу на мисаону везу која настаје у

вези са ознаком уобичајене снаге обележавања – прва подразумева везивање већег

броја асоцијација у односу на потоњу, односно њихов јачи интензитет. С обзиром на

наведено, од посебног значаја за предмет овог истраживања је дефинисање фактора

који утичу на квалитет мисаоне везе која у вези са производом настаје. У том смислу,

испитаћемо релевантност свих фактора који би могли бити од утицаја:

1) Дистинктивност ознаке

Сматрамо да је први фактор који утиче на интензитет асоцијација о ознаци њена

дистинктивност односно изглед знака који је одређује – што је ознака

дистинктивнија потрошачи је лакше памте (дакле брже призивају у свест приликом

накнадног подстицаја).

2) Интензитет контакта учесника релевантне јавности са ознаком

Што су учесници на тржишту више изложени одређеној ознаци, брже је памте и

стварају одређену мисаону везу са њом. Овде се не мисли само на интензитет

употребе у смислу бројности реклама, присутности производа на тржишту и слично,

већ и на начин употребе ознаке на самом производу, да ли је она доминантна на

његовом паковању, да ли се користи самостално или уз друге дистинктивне ознаке

или назив произвођача или сл.
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3) Специфичност других информација које се везују за одређену ознаку

На овај фактор упућује једно од основних правила психологије опажања – да пажњу

брже и јаче привлачи оно што је другачије од општег189. Наиме, сматрамо да јесте од

значаја и контекст у односу на који се ознака појављује – уколико је њоме означен

производ који је специфичних карактеристика у односу на уобичајено, сматрамо да

ће квалитет асоцијација које се памте уз ознаку такође бити промењен. Дакле, овде се

мисли на производ који је рецимо посебно луксузан, или посебно необичан, или на

ознаку која носи неуобичајену поруку која може бити упечатљива и у негативном

(провокативна, увредљива) и у позитивном (духовита, оригинална) смислу.

4) Бројност конкурентских ознака

Даље, један од фактора који утичу на квалитет мисаоне везе свакако је и бројност

конкурентских ознака којима су потрошачи подједнако изложени. Рецимо, уколико је

реч о ознаци која се односи на производ за који на тржишту постоји велика понуда

различитих произвођача, јасно је да ће бити теже упамтити једну од ознака.

5) Вредост производа који се ознаком обележава

Пажња који потрошачи поклањају приликом разматрања производа који су велике

вредности виша је од пажње која се поклања приликом разматрања производа ниже

вредности. Имајући у виду наведено, може се закључити да је и вредност производа

један од фактора који доприноси квалитету мисаоне везе са одређеном ознаком.

6) Лично искуство и способности потрошача

189 Огњеновић Предраг, 2007.
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Наиме, не треба заборавити да приликом процењивања познатости ознаке право

излази из стандарда просечног потрошача, и задире у реално стање на тржишту

односно стварно препознавање ознаке од стране стварних потрошача. У том смислу

не треба занемарити и следеће факторе који такође утичу на стварање мисаоне везе

код потрошача у односу на одређену ознаку: интелектуалне способности потрошача,

лична заинтересованост за одређени производ, претходно искуство у вези са

информацијама о жељеном производу и сл.

V. Процена познатости ознаке у пракси Европске уније190

О стандарду познатости ознаке ЕСП имао је прилике да се изјасни у неколико

наврата. На овом месту представићемо неколико одлука које су од значаја за нашу

анализу.

У предмету Antartica Srl v. OHIM191 суд се изјаснио о питању релевантне јавности за

утврђивање познатости, као и степену остварености овог стандарда. Такође, ова

одлука је посебно значајна зато што коментарише услов „одсуства оправданих

разлога“ за неку од последица у односу на које је одређена проширена заштита

познатих ознака. Наиме, спор се тицао приговора против пријаве за ознаку у изгледу

nasdaq, пријављеног за претежно спортску опрему и сличну робу и услуге, а по

основу раније идентичне вербалне ознаке која је била регистрована за претежно

финансијске услуге. Приговор је био поднет по основу одредбе која регулише

проширену заштиту ознака са репутацијом. Жалба је поднета ЕСП-у против одлуке

Суда прве инстанце који је подржао одлуку EUIPO којом се приговор усваја по

наведеном основу. Наиме, један од кључних доказа који је определио Суд прве

190 Општи приказ стандарда заштите у Европској унији видети у: Roncaglia Pier Luigi, “Should We Use
Guns and Missiles to Protect Famous Trademarks in Europe”, Trademark Reporter, Vol. 88, 1998.
191Пресуда Европског суда правде, Antartica Srl v. OHIM, C-320/07.
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инстанце за потврђујућу одлуку био је записник са редовног годишњег састанка

акционара друштва Антартика (пријавиоца спорног знака), који је показао да су

акционари овог друштва још две године пре пријаве ознаке били свесни термина

nasdaq, као термина који означава америчко тржиште акцијама, те да је термин

изабран као дескриптиван за главне услуге овог друштва – дизајнирање, производња

и продаја високо технолошких материјала и спортске опреме. Наиме, овај суд је

сматрао да је подносилац приговора доказао овиме да постоји ризик у будућности да

би пријавилац коришћењем спорног знака заправо нефер искоришћавао репутацију

раније ознаке. Такође, навео је да је терет доказивања да је коришћење спорног знака

оправдано био на пријавиоцу, који није изнео никакве аргументе у том правцу осим

тврдње да је реч о акрониму за слоган “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità”.

ЕСП је одлучивао о жалби пријавиоца против овакве одлуке суда прве инстанце у

којој је истакнуто неколико битних аргумената. Један се тиче тога да нефер

искоришћавања репутације ранијег знака не може постојати у случају када

потрошачи производа обележеног спорним знаком немају везе са производом у вези

са којим се користи ранија ознака. У вези са овиме, пријавилац је истакао да се

дефиниција ознаке са репутацијом у Париској конвенцији и предметној Уредби192

разликују, те да се репутација у смислу Уредбе има односити на општу јавност, а не

само на ону јавност која је релевантна за ранију ознаку у питању. Разматрајући

изнету аргументацију, ЕСП је пошао од праксе заузете у раније приказаној пресуди у

предмету Intel193, те је констатовао да ће релевантна јавност за утврђивање

познатости зависити од околности сваке конкретне повреде, имајући у виду да је за

постојање повреде неопходно да у свести учесника у промету настаје мисаона веза

каква је одређена поменутом пресудом. Стога, овај суд је очито стао на становиште

да ће релеванатна јавност бити не општа, већ она коју чине учесници на оба тржишта

на којима се прометује производом у вези са којима се супротстављени жигови

користе. Даље, суд је констатовао да се вероватноћа настанка нормиране последице у

192 Била је примењивана Уредба о комунитарном жигу.
193 Наведена пресуда, C-252/07.
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конкретном случају, искоришћавања репутације раније ознаке, мора ценити у односу

на јавност релевантну за оспорену ознаку, а коју чине људи који су разумно

обавештени и просечних способности опажања.

Такође, овом одлуком суда такође је потврђена оспорена одлука у делу у којем се

наводи да то што ознака представља акроним за слоган који је описан у вези са робом

којима се пријавилац у доброј вери бави, није довољно оправдан разлог који би

суспендовао примену одредбе о проширеној заштити.

У предмету Dorma GmbH & Co. KG v ОHIM194 ЕСП је стао на становиште да су

нижестепени органи правилно одлучили када су одбили приговор против пријаве за

знак стилизовано DOORSA, по основу ранијег жига DORMA. Осим што је без успеха

истакнут основ ранијег сличног жига регистрованог за исте или сличне робе односно

услуге, неоснован је био и навод да је уједно реч о ранијој регистрованој ознаци са

репутацијом која се у конкретном случају искоршћава. Ценећи доказе које је

подносилац приговора доставио у прилог тврдњи да је реч о жигу са репутацијом,

жалбено веће је правилно нашло да већина доказа представља материјале са интернет

презентације подносиоца приговора, који као такви нису довољно поуздани. Даље,

веће је навело да подносилац није доставио доказе о тржишном уделу, интензитету

употребе раније ознаке, дужини употребе, износу уложеном у њену промоцију, делу

јавности који препознаје ранију ознаку, потврде или изјаве релевантних комора или

удружења. Указано је на неподобност доказа у виду извода са Википедије, имајући у

виду карактер ове електронске енциклопедије и поузданост података који се могу

наћи. Напослетку, жалбено веће је закључило да приложени докази у виду два

каталога подносиоца приговора и једног интерног годишњег извештаја не могу бити

подобни нити за доказивање репутације нити за доказивање стечене

дистинктивности.

194 Пресуда Европског суда правде, Dorma GmbH & Co. KG v. OHIM, Т-500/10.
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Слично се изјаснио и Завод за интелектуалну својину Европске уније у предмету Pg

Proingec Consultoria (fig) / Prointec (fig)195, где је заузето становиште да докази у виду

материјала из каталога, интернет презентације и других рекламних материјала који

потичу од самог носиоца жига нису подобни за доказивање репутације. У изостанку

информација прикупљених од трећих лица, не може се поуздано утврдити да је

ознака позната. Даље, у предмету Bob the Builder196, Завод је нашао да предметна

ознака ужива репутацију на основу следећих доказа: први је истраживање које је

спровела специјализована агенција и то путем телефонских анкета. Питање које је

постављано потрошачима било је да наведу брендове који су им познати за дату

врсту производа. У овој анкети, познатост ознаке варирала је између 25% и 71%

препознатљивости од стране потрошача. Затим, спроведена је и анкета о

препознатљивости ознаке након што би производ био приказан потрошачима, где је

препознатљивост износила знатно више, између 49% и 90% у зависности од врсте

производа. Такође, достављени су и докази о тржишном уделу за период од пет

година, који је у проценту износио између 30% и 35%. Наведени докази били су

довољни да Завод утврди да је у конкретном случају реч о ознаци са репутацијом.

VI. Процена познатости ознаке у домаћој судској пракси

Пре осврта на релевантне одлуке домаћих судова указаћемо укратко на

специфичности уређења судске надлежности за одлучивање о споровима повoдом

права интелектуалне својине. Наиме, у српском правном систему надлежност за

одлучивање у овим споровима поверена је искључиво привредним судовима (за

суђење у привредним споровима)197, односно вишим судовима опште

195 Предмет број R 295/2009-4, Pg Proingec Consultoria (fig) / Prointec (fig), 2010.
196 Предмет број, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / Bоb, 2010.
197 Наведено је регулисано чланом 25. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр. 116/2008,
104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др.
закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), даље у
фусноти: Закон о уређењу судова.



126

надлежности198. Сходно наведеном, може се рећи да је донекле препозната потреба

да се овим питањем баве специјализоване судије те да је реч о области права која

захтева ефикасност и посебна знања која превазилазе границе општег права. Такође,

указујемо и на покушај успостављања специјализованих већа у оквиру надлежних

судова која би се искључиво бавила овим споровима, те која би била сачињена само

од судија које имају одговарајуће искуство односно обуку – до успостављања оваквог

система ипак није дошло и данас у Србији спорове поводом повреде или оспоравања

жига суде све судије надлежних судова.

Домаћа судска пракса је неуједначена по питању одлучивања о степену познатости

жигом заштићене ознаке. У наставку следи приказ релевантних одлука те ставова

који су у скорашњој пракси заузети:

1) На првом месту анализираћемо пресуду Врховног касационог суда у којој је

одбијена ревизија те потврђена пресуда којом се утврђује повреда жига „Долче

Габана“199. Наиме, у овој пресуди ВКС заузима два битна става у вези са

утврђивањем познатости ознаке:

 Дефинисано је разводњавање чувеног жига као повреда јаког жига која не

проузрокује вероватноћу настанка забуне, али која због неовлашћене употребе жига

умањује његову чувеност и дистинктивност.

 Дефинисано је да услов за одређивање да ли је неки знак чувен није нужност да је тај

знак коришћен у Републици Србији – довољно је да је путем штампаних и

електронских медија релевантан сектор јавности упознат са регистрованим

знаковима.

У вези са првим изнетим ставом који као предмете проширене заштите познатих

ознака наводи чувеност и дистинктивност ознаке док је радња повреде њихово

умањење, може се истаћи да је донекле усаглашен са законском одредбом (која као

198 Наведедно је прописано одредбом члана 23. Закона о уређењу судова.
199 Пресуда Врховног касационог суда у предмету 265/2015 од 30.06.2016. године.
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предмете заштите спомиње углед и дистинктивност, а као радњу повреде наношење

штете њима, што би се могло уподобити термину њиховог умањења). Иако је у

првом делу образложења дефинисао разводњавање на изложени начин, суд у даљем

тексту налази да је тужени нелојално остварио корист из стечене репутације

тужиочевог жига. Наиме, из наведеног следи да суд не прави разлику између радњи

повреде – оштећењу угледа или дистинктивности с једне стране, и њиховом

нелојалном искоришћавању са друге стране. Иако је тачно да се у једној фактичкој

радњи могу стећи обележја и једне и друге квалификације (наиме, да у конкретном

случају тужени и искоришћава углед познате ознаке и наноси јој штету), мишљења

смо да не треба поистоветити ове радње имајући у виду да их је законодавац

прописао као раздвојене и алтернативно одређене.

Други изражени став о томе да није нужно да је ознака коришћена на домаћој

територији да би се утврдила њена познатост, у потпуности је усаглашен са праксом

ЕСП као и Заједничким препорукама Светске организације за интелектуалну својину.

Суд правилно наводи да путем штампаних и електронских медија који укључују

интернет, кабловску и сателитску телевизију релевантна јавност може бити упозната

са регистрованим знаковима носиоца. Међутим, сматрамо да наведено не треба

мешати са неопходним коришћењем жига као условом за судску заштиту 200.

Задржаћемо се на овом месту ради извођења разлике између ових института.

Тачно је да се за утврђивање познатости не захтева да је знак коришћен на домаћем

тржишту. Међутим, једном када се утврди да је нека ознака позната, нема основа за

различите услове за судску заштиту поводом евентуалне повреде – законодавац је ту

недвосмислен, за подношење тужбе неопходно је да је заштићена ознака коришћена.

Досадашња судска пракса201 изнедрила је и два додатна правила – да је ознака

200 Чланом 73 ЗОЖ прописано је да је услов за подношење тужбе због повреде жига да је жиг
коришћен у смислу чл. 64 овог закона.
201Решење Врховног касационог суда, Прев 55/2017 oд 10.3.2017. године. Из образложења: Правилном
применом одредбе члана 73. Закона о жиговима, нижестепени судови су правилно закључили да је
услов за постојање вероватноће забуне потрошача да се у промету налазе производи обележени
супротстављеним знацима, знаком који је заштићен и знаком који му је сличан, односно да је жиг
коришћен. Према одредби члана 73. став 3. Закона о жиговима, тужба због повреде жига се може
поднети под условом да је жиг коришћен у смислу члана 64. Закона о жиговима... Како тужилац
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озбиљно коришћена, без обзира на период који је протекао од њене регистрације202,

као и да је ознака коришћена на домаћем тржишту. Мишљења смо да наведено мора

да важи и за познату ознаку, односно да је неосновано евентуално ослобађање

наведеног услова за случај тужбе због повреде жига којим се штити позната ознака.

Следствено томе, коришћење у контексту познатих заштићених ознака релевантно је

из два аспекта: када је реч о утврђивању познатости, није неопходно коришћење на

домаћем тржишту да би се успоставио статус познатости. Када је пак, реч о пружању

судске заштите поводом повреде, неопходно је да је ознака коришћена на домаћем

тржишту. Ова обавеза требало би да важи тек након периода од пет година од

регистрације жига – правилна примена принципа апстрактне опасности замене

омогућава да се право успешно врши и у овом ранијем периоду чак и када нема

коришћења заштићене ознаке на тржишту203

Имајући у виду да ће познатост једне ознаке постати релевантна тек у односу са

другом ознаком којом се чини евентуална повреда, јасно је да изведени закључци

стоје у извесној контрадикцији. Наиме, законском нормом, а посебно погрешним

ставом који је заузела домаћа судска пракса, обесмишљава се правило да за утврђење

познатости није нужно да је ознака коришћена на локалном тржишту. Наше је

мишљење да превагу над ова два супротстављена правила ипак треба да има норма

која прописује коришћење као услов судске заштите, имајући у виду да је принцип

територијалности инхерентан праву жига, те да нема оправдања да се од њега

одступа у случају познатих ознака. Међутим, мишљења смо да за употребу познатих

предметни жиг није користио, без обзира што није протекао рок за престанак жига у смислу члана
64. Закона о жиговима, нижестепени судови правилно закључују да некоришћење жига у правном
промету искључује изазивање заблуде просечног потрошача да се ради о истим производима, те да у
конкретном случају права тужиоца нису повређена.
202 Овакво тумачење посебног услова за подношење тужбе због повреде жига не може се прихватити
као правилно, будући да је засновано на неоснованом поистовећивању услова за подношење тужбе и
услова за постојање повреде права, који су по својој природи сасвим другачији. Питање вероватноће
настанка забуне у релевантној јавности само је један од услова за постојање повреде права, и то не
нужан. По својој природи ово питање спада у материјалноправна питања о којима суд мериторно
одлучује. С друге стране, питање нужних услова за подношење тужбе представља процесноправно
питање и у случају њихове неиспуњености суд налази да је тужба недозвољена и о томе доноси
одговарајућу одлуку процесног карактера.
203 Више о принципима апстрактне и конкретне опасности замене: Марковић Слободан М. „Повреда
жига – водич кроз лавиринт кључних института права жига“, Право и привреда, 7-9, 2019.
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као и стандардних ознака треба омогућити петогодишњи период толеранције, у

складу са Законом о жиговима. У овом периоду, било би могуће да се за неку ознаку

успостави статус познате ознаке услед њене употребе у иностранству, а судска

заштита би била могућа упркос одсуства озбиљног коришћења на домаћем тржишту.

2. Имајући у виду напред изнето мишљење о једнакости услова општепознатости у

смислу носиоца општепознатог нерегистрованог знака, и услова репутације у смислу

носиоца познате ознаке, указујемо и на пресуду Врховног касационог суда204 којом се

овај суд изјаснио у погледу захтева степена остварености стандарда познатости који

доноси проширену заштиту. Наиме, спор се тицао оспоравања пријаве за

општепознати знак чији је власник привредно друштво, новинско-издавачка кућа. У

конкретном случају тужилац је захтевао да се утврди да је тужени, физичко лице које

је једно време било његов директор, поднео пријаву за општепознати знак „VV“

2006. године те да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, имајући у виду да је он

носилац знака у питању. Тужилац је указао на то да овај знак користи од 1995.

године, дакле више од десет година пре него што је тужени поднео спорну пријаву,

те да је тужилац у новембру 2006. године издавао тираж који је бројао осам хиљада

примерака по броју. Такође је суд утврдио да је лист доступан не само у једном месту

већ и у другим деловима земље с обзиром на то да је известан број претплатника из

других места у Републици Србији. На основу ових чињеница првостепени суд је

утврдио да се ради о општепознатом знаку у смислу Закона о жиговима, и усвојио

тужбени захтев тужиоца.

Пре него што се осврнемо на став који је заузео Врховни касациони суд, указујемо на

то да је првостепени суд располагао само следећим подацима о спорном знаку –

дужином употребе, интензитетом употребе у смислу тиража за један месец, као и

географској распрострањености употребе знака посредно одређеној непоузданим

термином „извесних броја претплатника из других места“. Наиме, из анализиране

пресуде није јасно да ли је тужилац о наведеном доставио доказе или је реч о његовој

тврдњи, као и да ли је суд наведене податке ставио у контекст уобичајених података

204 Пресуда Врховног касационог суда,  Гж 25/2007 oд 04.04.2007. године.
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за употребу конкурентских знакова у истој делатности. Иако је ова пресуда донета

пре десет година, указујемо да су већ биле донете Препоруке светске организације за

интелектуалну својину.

Оцењујући овако утврђену познатост, Врховни касациони суд је пошао од одредбе

члана 6bis Париске конвенције која регулише оспоравање пријаве знака који је

несумњиво познат као жиг лица које ужива право да се користи том Конвенцијом.

Наиме, овај суд констатује да је првостепени суд извео погрешан закључак да се у

конкретном предмету ради о општепознатом знаку будући да је он познат само у

једном крају и извесном броју претлатника из других места у Републици Србији (без

утврђивања броја тих претплатника). По оцени овог суда тужилац није познат у целој

земљи да би се у смислу Конвенције сматрао општепознатим.

Као што видимо, Врховни суд овом одлуком успоставља одређени стандард у

процени познатости ознаке – захтева да је реч о познатости знака у целој земљи. У

даљем тексту рада205 детаљно ће бити анализиран критеријум географске

распрострањености употребе знака, где ће бити образложено због чега је овакав

захтев неоправдан и практично ирелевантан за стварну оцену познатости. Такође,

закључујемо да и ова одлука говори у прилог сиромашној пракси домаћих органа

када је реч о разноликости доказних средстава која се за примену овог института

користе.

3) Поводом могућности подношења тужбе за утврђење познатости ознаке,

Привредни апелациони суд се изјаснио: „У одредбама о тужби за утврђење Закон о

парничном поступку не предвиђа дозвољеност тужбе за утврђење неке чињенице206,

па допуштеност такве тужбе може произаћи само из посебног мартеријалноправног

прописа, а Закон о жиговима не прописује тужбу за утврђење чињенице да је

205 У првој глави другог дела дисертације, под одељком III.
206 Овде истичемо да Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС,
74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018) (даље у фусноти: ЗПП) у члану 194 прописује могућност
подношења тужбе за утврђење постојања или непостојања неке чињенице уз услов да је то прописано
неким законом или другим прописом.
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одређени жиг чувени жиг207“. У складу са наведеним – у ситуацији неизвесности о

обиму свог права, титулар се не може обратити суду ради процене познатости свог

знака. Прописима који регулишу надлежност Завода такође није отворена таква

могућност. Стога остаје закључак да титулари жига могу потврдити статус свог права

тек посредно, кроз поступак који се води против неког супротстављеног знака. О

овоме ће посебно бити речи у даљем тексту рада који се тиче могућности

концентрације надлежности за утврђивање познатости ознаке у једном

специјализованом органу.

4) Даље, Привредни апелациони суд је о утврђивању познатости жига изнео и

следећи став208: „Носилац жига не може забранити другом лицу да исти или сличан

знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим ако је у питању

чувени жиг, а да ли је један жиг чувен може се утврђивати искључиво од стране

суда“. Чини се да је суштинска порука овакве одлуке да је познатост искључиво

правно питање, те да њено препознавање не спада у домен посебних знања вештака.

5) Наводимо и пресуду209 Управног суда у којој се познатост жига третира као

општепозната чињеница: „...обзиром да је општепозната чињеница да је знак „С.С“

чувен, што тужени поткрепљује чињеницом да се на V.W. годишње објављује листа

од сто чувених жигова и да се међу њима С.С налази на првом месту“. Цитирана

пресуда такође указује на разноликост приступа судова питању познатости ознака.

Овакав став отвара простор за следеће питање: може ли се познатост ознаке сматрати

општепознатом чињеницом, те бити утврђена без икаквих доказа? Наиме,

општепознате чињенице се не доказују, што би могло отворити врата судовима да

питање познатости ознаке цене по слободној оцени, као и постојање

општепознатости одређене чињенице. Имајући у виду блиску садржину ова два

појма, сматрамо да је одговор на постављену дилему битан, јер управо од њега

зависи простор који се оставља за разноликост у примени овог института.

207 Привредни апелациони суд, одлука Пж 9625/10.
208 Привредни апелациони суд, одлука Пж 9345/04.
209 Управни суд, одлука бр. II-4 U 1081/2010.
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Супротан став заузео је Привредни апелациони суд у својој пресуди210 из 2011.

године где се одредио по питању услова за остваривање правне заштите носиоца

општепознатог знака. Наиме, суд је изричито навео да је за остваривање ове заштите

неопходно да носилац таквог знака докаже такав статус у поступку пред судом, а да

не може бити реч само о његовој тврдњи.

Разматрајући ово питање, уочавамо да наш систем административне заштите жигова

иде у прилог одговору да се општепознатост знака односно чувеност ознаке може

третирати као општепозната чињеница. Наиме, као две релативне сметње

законодавац је прописао ранији идентичан или сличан општепознати знак у

контексту истих или сличних жигова као и ранији исти или сличан чувени жиг, у

контексту различитих производа. Такође, прописано је да Завод по службеној

дужности испитује како апсолутне тако и релативне сметње за регистрацију жига211.

Имајући у виду да Завод нема овлашћења да у случају сумње позива носиоца ранијег

регистрованог жига (односно носиоца212 општепознатог знака) да достави доказе о

познатости његове ознаке, то је једина могућност да Завод узме у обзир ове

релативне сметње тако што ће се ослонити на општепознатост чињенице да је нека

ознака ознака са репутацијом, односно општепозната213. У теорији постоје и

другачија мишљења о овлашћењима Завода у наведеној ситуацији о чему ће бити

више речи касније214. Сходно наведеном, закључујемо да овакав систем нужно

подразумева да се познатост ознаке може ценити и по слободној оцени односно

искуству испитивача у питању.

210 Пресуда Привредног апелационог суда, Пж 9625/2010(1) oд 10.6.2011. године.
211 Већина земаља напустила је овакав систем испитивања релативних разлога за одбијање
регистрације по службеној дужности, иако је у неким државама још увек присутан (поред Србије
овакав систем примењује и руски завод за интелектуалну својину).
212 Истичемо да законодавац користи термин „власник општепознатог знака“, за који сматрамо да је
неподобан зато што упућује на својински карактер права на знаку, што није тачно.
213 Напомињемо да у пракси локалног Завода никада није издат резултат испитивања по основу
чувености односно општепознатости неког знака која је утврђена по службеној дужности.
214 О овоме ће бити више речи у трећој глави другог дела дисертације. Други ставови полазе од начела
делотворности које је у ЗУП прописано у члану 9 којим је прописано: орган је дужан да по службеној
дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује. Стога, један део праксе је на
становишту да би Завод имао овлашћења да од носиоца захтева доказе о познатости његове ознаке, па
и у поступку испитивања релативних разлога за одбијање пријаве трећег лица.
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6) Када је реч о критеријумима који се узимају у обзир приликом утврђења

познатости ознаке, наводимо одлуку Привредног суда где је по налогу Врховног суда

утврђиван статус познатости ознаке215. Суд је нашао да је у конкретном случају

ознака тужиоца позната јер је испуњавала услове прописане Заједничким

препорукама Светске организације за интелектуалну својину. У обзир су узети

следећи докази: уговори о купопродаји закључени између носиоца жига и предузећа

која се баве продајом релевантних производа, као и слике из којих се види да је

носилац жига био спонзор културних дешавања. У образложењу наведене одлуке суд

не иде даље у коментар о процени наведених доказа, већ само сумарно закључује да

је увидом у поменуте доказе утврђено да су испуњени услови прописани Препоруком

те да је доказано да ознака ужива статус познате. Ни на који начин суд се не осврће

на питање релевантне јавности, нити на испуњеност других критеријума за процену

познатости.

7) Питање познатости поставља се и у управном поступку216 пред Заводом приликом

оспоравања пријаве жига217, услед идентичности/сличности са ранијим жигом који је

регистрован за другачије производе, као и у поступку поништаја жига, уколико је

споран знак већ регистрован218. Овде  поново указујемо на Методологију219 Завода,

која је за питање утврђивања познатости преузела решења из поменуте Заједничке

препоруке. У једној од одлука220 у поступку по предлогу за оглашавање ништавим

жига Завод је утврдио познатост ознаке узимајући у обзир двадесет и један различит

доказ, међу којима и податке о изложбама и чланцима о производима обележеним

знаком, податке о извештајима о заступљености производа обележених спорним

215 Привредни суд у Београду, одлука бр. ХХХI II-6699/06 .
216 У одсуству доступне електронске или друге базе праксе одлука Завода, за потребе ове дисертације
извршен је увид у релевантне одлуке које су по избору службеника Завода дате на увид аутору
дисертације за потребе овог истраживања.
217 За разлику од већине земаља у региону и Европској унији, у Србији још увек не постоји поступак
приговора, већ се и релативне сметње испитују по службеној дужности од стране Завода. Прописана
је само могућност заинтересованог лица да укаже Заводу на постојање неке од законом прописаних
сметњи, али ни у том случају заинтересовано лице не постаје странка у поступку.
218 Одредба чл. 26. ст. 3. и чл. 60. ЗОЖ.
219 Методологија Завода, доступно на:
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/Metodologija_zigovi_dec2014.pdf.
220 Завод за интелектуалну својину, одлука бр. 2016/12036-Ж-2010/1821-62874.
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знаком у Европи, податке о трошковима маркетиншких активности у вези са спорним

знаком, извештај агенције Interbrand о најбољим светским брендовима. У

образложењу одлуке коментарисана је временска, просторна и вредносна димензија

употребе испитиваног знака, уз закључак да из приложеног следи да испитивана

ознака ужива статус чувене. Посебно је интересантна дефиниција познате ознаке

дата у предметној одлуци: позната ознака је она која је дугом и интензивном

употребом достигла такав степен познатости код учесника у промету да је постала не

само ознака производа који обележава, већ симбол компаније као целине. Такође, у

даљем образложењу наводи се да су познате ознаке оне које су достигле „култни

статус“ у свести потрошача. У овој одлуци најдетаљније је образложена процена

приложених доказа у односу на нормама постављене захтеве, стога можемо рећи да

је светао пример домаће праксе, без обзира на извесне недостатке (у виду неосвртања

на релевантну јавност, те недостатка образложења о мери остварености услова према

задатим критеријумима). Наиме, представљена одлука једна је од ретких у којима се

орган који одлучује осврће и на меру остварености стандарда познатости која је

потребна ради стицања овог статуса, наводећи да је реч о ознакама које су достигле

култни статус у свести потрошача. Иако овакво дефинисање не може бити оцењено

као прецизно и јасно, ипак је показатељ тога да се степен познатости има узети у

обзир приликом одлучивања о проширеној заштити.

Даље, у поступку у којем је делимично усвојио предлог за оглашавање ништавим

жига по основу ранијег општепознатог знака221, Завод је такође ценио овај статус

руководећи се Препорукама. Занимљиво је да је у образложењу ове одлуке Завод

навео како се приликом утврђивања околности да ли је жиг предлагача

општепознати знак Завод руководи Критеријумима за утврђивање

општепознатости знака, односно чувености жига садржаним у заједничким

препорукама. На овај начин Завод је поистоветио критеријуме који се користе за

процену општепознатости знака односно ознаке са репутацијом. Са овим закључком

221 Решење Завода 990 број 2018/27066-Ж-2003/1026-46174 од 19.10.2018. године.
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се не слажемо, о чему ће бити речи у даљем тексту дисертације222. Даље, овај

поступак је посебно занимљив због тога што је као доказ препознатљивости ознаке

од стране релевантне јавности предлагач доставио бројне изјаве учесника на

тржишту (друштава која се баве продајом производа који је предмет обележавања)

којима они потврђују упознатост са знаком као и континтуитет његове употребе.

Имајући у виду да је у конкретном случају приложено преко тридесет изјава у прилог

тврдњи о општепознатости знака, можемо констатовати да је реч о релевантним

доказима непосредне упознатости јавности са знаком, за разлику од фактура, реклама

и других доказа који само на посредан начин упућују на интензитет употребе знака,

односно упознатост релевантне јавности. Поред наведеног, у својој одлуци Завод се

одредио према територијалном аспекту релевантне употребе знака – докази који су

показивали промет спорним производом према лицима у иностранству нису узети у

разматрање са образложењем да је није реч о тржишту Републике Србије. На овај

начин Завод је поступио директно супротно Препорукама које сугеришу да се неће

инсистирати на употреби знака на територији државе у којој се захтева заштита.

Ценећи многобројне доказе достављене од стране предлагача, Завод је уважио само

оне који недвосмислено показују употребу спорног знака на роби која је предмет

обележавања.

Наведене одлуке показују одређену неконзистентност у тумачењу норми које

регулишу институт познате ознаке. Као најупадљивији проблем истиче се

несигурност у погледу доказа које је потребно извести ради утврђења познатости

предметне ознаке, односно одсуство оцене мере остварености стандарда познатости

као довољних за пружање проширене заштите, и давање одговарајућих разлога у том

смеру.

Такође, указујемо да ниједна одлука не обрађује питање стварног доживљаја ознаке

од стране учесника релевантне јавности (поменути доказ у виду изјава учесника на

тржишту донекле одговара овом захтеву, али изостаје оцена о томе о ком делу

222 Раније смо већ истакли разлоге који упућују на закључак да ови институти немају исту природу.
Детаљна анализа њихових разлика следи у првој глави другог дела дисертације.
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релевантне јавности је реч, те какав је квалитет асоцијација у односу на саму ознаку).

Наиме, ни у једном анализираном предмету није достављен доказ у виду испитивања

потрошача, како би се утврдио квалитет асоцијација које они заиста везују за ознаку

у питању. Очито су домаћи органи располагали искључиво објективним

показатељима о интензитету и временској димензији употребе знака, али не и

квалитативним показатељима. Овакав метод је у директој супротности са оним који

је одређен као пожељан у почетој хипотези ове дисертације.

VII. Закључак друге главе првог дела дисертације

На почетку ове главе извели смо анализу о последицама неправилног тумачења појма

познатости – како оног које подразумева пренизак стандард остварености овог

услова за проширену заштиту, тако и оног супротног који подразумева превисоко

постављен стандард познатости. Ова анализа показала је да правилно одређење

разлога проширене заштите одређује и праву меру остварености овог стандарда

којој би требало тежити у пракси. Наиме, појам познатих ознака треба да буде

тумачен на онај начин који омогућава очување основне функције жига, која се у

случају познатих ознака може оштетити на другачије начине од ознака стандардне

снаге обележавања.

Даље, анализирали смо различите облике повреде жигова којима се штите познате

ознаке. Уочили смо да су две радње повреде – нарушавање угледа и нарушавање

дистинктивне моћи, две радње повреде које одговарају разлозима заштите жига

уопште, те које се могу на овај начин објаснити. С друге стране, уочили смо да се

радње искоришћавања угледа и искоришћавања дистинктивности ознаке радње

повреде чије се нормирање не може објаснити разлозима заштите функције жига.

Приклонили смо се решењу садржаном у америчком праву које кроз право жига не

регулише потоње радње. Наведена анализа показала је да су питање репутације

односно познатости ознаке и питање могућности нарушавања угледа или

дистинктивности ознаке услед употребе за другачији производ, питања која су
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међусобно условљена и једно друго одређују, те да је могуће на основу постојања

једног утврдити и постојање другог.

Потом, анализа мисаоне везе која постоји код учесника релевантне јавности показала

је да се овај појам третира као мисаона веза која омогућује да функције ознаке буду

нарушене и употребом у вези са другачијим производом. Указали смо да се

утврђивање овакве везе може чинити посредно и непосредно, те да само непосредне

методе откривају њено стварно постојање. Такође смо утврдили да се међу

факторима који утичу на њено стварање посебно издваја појачана бројност и

лака доступност информација којима су учесници на тржишту данас изложени,

услед чега се она лакше ствара у односу на време од пре двадесет година.

Напослетку, утврдили смо да пракса домаћих органа уопште не узима у обзир

квалитет мисаоне везе која постоји код учесника релевантне јавности, те да су, иако у

скромном броју одлука, доминантни објективни показатељи интензитета

употребе ознаке. Стога, мишљења смо да пракса домаћих органа не уважава захтеве

правилне примене овог института, те да изискује повећану пажњу овом питању.

Такође, доказана је висока неконзистентност у процени остварености услова

који указују на познатост односно репутацију неке ознаке.
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Глава 3

Оправданост проширене заштите познатих ознака у праву

жига

У овој глави испитаћемо како се све оправдава проширена заштита познатих ознака.

Након што смо утврдили појам познатих ознака и института који га садржински

одређују, те након што смо утврдили да постоје различити приступи утврђивању

степена познатости који доноси проширену заштиту, сада ћемо покушати да

дефинишемо колика оствареност овог стандарда је заиста потребна. Наиме, како би

се могло одредити колико је одступање примењиваног степена познатости ознаке од

оптималног, неопходно је дефинисати пожељан стандард са становишта права. Зато

ће трећа глава овог дела бити посвећена преиспитивању теоријских концепција

оправдања заштите ознака правом жига, односно проширене заштите познатих

ознака. Поред објашњења које пружа теоријска концепција економског оправдања

жига, посебно ће се испитати подобност другачијих приступа који такође

оправдавају заштиту ознака овим правом. У том смислу, осврнућемо се на

доминантна теоријаска објашњења оправданости заштите познатих ознака, уз

критички осврт на свако од њих.

Сматрамо да је питање разлога проширене заштите познатих ознака важно питање у

анализи критеријума којима познатост треба ценити. Мишљења смо да разлози

правне заштите у одређеној мери дефинишу и сам предмет заштите, те да управо у

разлозима правног регулисања неког института лежи и одговор на питање шта се

тачно штити. Последично, прецизним дефинисањем предмета заштите долази се и до

одговора на питање који су то критеријуми које треба узети у обзир ради његовог

препознавања. Наиме, примењено на тему ове дисертацције, наведено значи да

постоје битне разлике у критеријумима које треба узети у обзир приликом процене да

ли је реч о ознаци који ужива проширену заштиту, у зависности од тога да ли се
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проширена заштита пружа ради носиоца и његове инвестиције, ради функционисања

тржишта, или ради заштите самих потрошача. У том смислу наредна излагања

посветићемо покушају дефинисања разлога проширене заштите познатих ознака,

имајући у виду различите теоријске приступе овом питању али пре свега примену

овог института у пракси.

I. Економско оправдање жига

Специфичнст интелекуталних добара посматрано из аспекта економске анализе

права огледа се у томе што је реч о добрима која су неривалска и неискључива223.

Неривалска зато што конзумирање (употреба) добра од стране једног лица не утиче

на употребу добра од стране другог лица. Даље, интелектуална добра су

неискључива јер је трошак ограничавања њиховог коришћења на одређени број лица

неизмерно велики. Потом, специфичност интелектуалних добара огледа се у томе

што је трошак њиховог настанка далеко већи од трошка њиховог умножавања, у

теорији познат и као проблем бесплатне вожње (free riding). Стога, економија

препознаје права којима се штите интелектуална добра као неку врсту регулатора

тржишта, који прави баланс између трошка њиховог стварања и трошка њихове

дисеминације. Основа економског оправдања заштите интелектуалне својине огледа

се у следећем: циљ заштите је да се обезбеди подстицаји за максимизацију добити

услед разлике између вредности интелектулног добра које је створено и трошка

његовог стварања, укључујући и трошак управљања системом224. Теорија јавних

добара може се прихватити као пригодна за објашњење природе ауторских дела и

проналазака, док је са ознакама обележавања ситуација битно другачија. У једном

смислу, ознаке имају одређене карактеристике јавних добара – онда када се

посматрају као носиоци одређене информације о производу. Биће тог добра се не

223 Beldiman Dana, „Access to Information and Knowledge, 21st Century Challenges in Intellectual Property
and Knowledge Governance”, Elgar Intellectual Property and Global Development series, 2013 .
224 Besen M. Stanly, Raskind J. Leo, „An introduction to the Law and Economics of Intellectual Property”,
Journal of economic perspectives, Vol. 5, 1991.
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исцрпљује употребом од стране већег броја лица – без обзира на то колико људи

употребљава ознаку ради информисања о производу или потраге за производом,

ознака као скуп одређених информација наставља да постоји и испуњава своју

функцију225. Ова теорија своди се заправо на поистовећивање жигом заштићене

ознаке са информацијом која је по својој природи јавно добро. Међутим, ознаке

спадају у ривалска, приватна добра. Ово стога што само употреба ознаке од стране

једне особе има смисла посматрано са становишта остварења примарне функције

жига226. Када је реч о жиговном праву, његова примарна функција је да постави

правила исправном оглашавању идентификацијом производа и њиховог извора227. На

овај начин регулише се асиметрија информисаности смањењем трансакционих

трошкова учесника на тржишту, што у основи доприноси његовој ефикасности.

1. Оправдање проширене заштите познатих ознака

Заштита познатих ознака одређена је јасно прописаним последицама које погађају

углед ознаке или њену дистинктивност. Стога, економско оправдање проширене

заштите познатих ознака мора се заснивати у економском оправдању очувања ових

карактеристика ознаке. Наиме, како  бисмо правилно одредили у чему би се

састојали разлози проширене заштите засновани на овом разлогу, направићемо

паралелу са поменутим објашњењем заштите ознака са стандардном снагом

обележавања.

Наиме, стандардне ознаке штите се онда када због сличности постоји вероватноћа

настанка забуне у релевантној јавности, која укључује и вероватноћу довођења у

везу. Ово стога што услед такве забуне или довођења у везу ознака више неће добро

вршити функцију информисања, те ће трошкови учесника на тржишту бити већи, а
225 Landes William M., Posner Richard A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge,
2003.
226 Barnes David W. „A New Economics of Trademarks“, Northwestern Journal of Technlogy and
Intellectual Property, vol 5/1, 2006.
227 Besen M. Stanly, Raskind J. Leo, 1991.
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његово функционисање мање ефикасно. Дакле, последице којима је заштита

одређена су забуна и довођење у везу, имајући у виду да оне доводе до смањења

ефикасности тржишта.

Сада ћемо размотрити економске разлоге проширене заштите познатих ознака,

сходном применом наведених закључака. Наиме, проширена заштита познатих

ознака одређена је прописаним последицама (наношење штете репутацији,

искоришћавање репутације, наношење штете дистинктивности и искоришћавање

дистинктивности). Економско оправдање подразумевало би да наведене последице

такође нарушавају ефикасност функционисања тржишта, повећавањем

трансакционих трошкова његових учесника услед асиметрије информисаности. Чини

се да је једина последица која одговара економском оправдању заштите нарушавање

дистинктивности, имајући у виду да се тада умањује подобност ознаке да врши

разликовање конкретног производа у промету. Сходно томе, последица је увећавање

трансакционих трошкова потрошача. Међутим, када је реч о искоришћавању

дистинктивности или репутације, или оштећењу угледа, није могуће тако лако

направити везу са асиметријом информисаности. Ово посебно стоји када је реч о

искоришћавању дистинктивности или угледа. Искоришћавање само по себи

економски је релевантно посматрано са становишта лица које врши искоришћавање,

јер представља његову уштеду на трошковима које би иначе морао да уложи у

развијање ових карактеристика „редовним“ путем. Како је раније напоменуто, овде је

реч о институту који је у економији познат као „бесплатна вожња“. Међутим,

искоришњавање угледа или дистинктивности туђе ознаке само по себи не штети

функцији ознаке да регулише асиметрију информисаности на тржишту. Економски

разлози интервенције против оваквог понашања не могу бити једнаки као код

нарушавања дистинктивности и угледа, и поново се чини оправданим преиспитати да

ли је право жига „канал“ кроз који би држава требало да интервенише. Друго,

економски посматрано, не може се објаснити зашто је само носиоцима познатих

ознака пружена оваква заштита. Овде констатујемо да заштита познатих ознака од

искоришћавања дистинктивности или угледа не одговара разлозима економског
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оправдања заштите жига. Када је реч о оштећењу угледа, такође се може поставити

питање на који начин углед ознаке утиче на функцију регулисања асиметрије

информисаности учесника на тржишту. Имајући у виду напред дефинисан појам

угледа ознаке, мишљења смо да укупност асоцијација које ознака везује за одређени

производ, као и њихова јачина односно квалитет јесте предмет заштите који одговара

прокламованој екомонској функцији жига, те је у овом делу јасно у чему лежи

економско оправдање проширених ознака.

Након спроведене упоредне анализе економског оправдања заштите познатих и

стандардних ознака, основано је запитати се да ли постоји разлика односно постоји

ли економско објашњење проширене заштите - заштите у односу на другачије

производе. Имајући у виду изнета запажања око недостатка економског објашњења

заштите само познатих ознака од искоришћавања угледа или дистинктивности,

фокусираћемо се само на разлике у економском објашњењу заштите стандардних и

познатих ознака у делу који се тиче наношења штете угледу и дистинктивности.

Наиме, прво бисмо појаснили да се, иако наизглед другачије формулисане, обе

последице огледају у једном исходу – оштећењу подобности ознаке да буде поуздан

носилац информације, чиме регулише асиметрију информисаности учесника на

тржишту. Наиме, код обичних ознака ово је оличено у стандарду вероватноће

настанка забуне или довођења у мисаону везу (што неминовно подразумева

оштећење дистинктивности), док је код познатих ознака ово оличено у стандарду

оштећења угледа или дистинктивности. Иако по квалитету и интензитету можда

различите (о чему ће бити речи касније), све три наведене последице228 за исход

имају нарушавање информационе функције ознаке, те се заштита у односу на њих

уклапа у економско оправдање заштите. Дакле, чини се правилним закључак да ће

ознаке уживати проширену заштиту само онда када би и услед коришћења за друге

производе могло доћи до наведене последице. Тако би се проширена заштита могла

економски оправдати – да би се очувала функција регулисања тржишта, неке ознаке

228 Вероватноћа настанка забуне, могућност довођења у мисаону везу, и оштећења дистинктивности
или угледа.
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је потребно штитити у односу на све производе, јер су због своје познатости посебно

рањиве односно њихова информациона функција постаје лакше рањива.

Сходно спроведеној анализи, може се закључити да економска теорија заштите

жигова не даје потпуно објашњење за питање проширене заштите познатих ознака.

Може се закључити да је извесно да постоје други узроци проширене заштите,

имајући у виду да је предмет заштите и искоришћавање репутације и угледа, а не

само њихово оштећење.

Једна од замерки која се може поставити према економском оправдању заштите жига

односи се на то да смањење трошка информисаности потрошача није само по себи

циљ – оправдани циљ представља ефикасније тржиште. Зато, заштита жигом не би

требало да се пружа у односу на рецимо облик производа онда када то спречава

конкуренцију (без обзира на смањење трошка информисаности потрошача)229.

Другим речима, потребно је одмерити негативне последице искључиве заштите са

позитивним ефектима на ефикасност тржишта. Даље, следећи озбиљан аргумент тиче

се тога да регулисање информисаности нема смисла уколико не постоји обавеза

носиоца жига да одржава константан ниво квалитета производа – која не постоји230.

Нити у важећем домаћем Закону о жиговима нити у Директиви која регулише жигове

на нивоу ЕУ не постоји одредба која обавезује носиоца да жиг користи у вези са

производом који ће бити константних карактеристика. Постоје разне побуде због

којих би носилац жига желео да мења својства свог производа (и то чак ка лошијим)

– рецимо, тржишне прилике указују на то да ће се смањити у будућности потражња

за неким производом услед чега је бесмислено улагати даље у његов повишен

квалитет. На тај начин заштита информационе функције није потпуна, имајући у

виду да би потрошачи поново могли да буду изложени одређеном трансакционом

трошку информисања будући да монополско коришћење ознаке не подразумева

нужно константну и непромењену информацију о пореклу, нити о карактеристикама

производа.

229 Bentley Lionel, Sherman Brad, Intellectual Property Law, Oxford 2014.
230 Aldred Jonathan, „The Economic Rational for Trade Marks: An Economists Critique“, Cambridge
University Press, 2008., J. Alred.
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2. Други приступи питању оправданости заштите познатих ознака жигом

У теорији постоје бројна оправдања проширене заштите познатих ознака. Наиме, у

америчкој теорији као доминантно наводи се објашњење да је разлог проширене

зашите познатих ознака заштита носиоца познатог жига и заштита његове продајне

моћи односно потенцијала да донесе приходе у будућности231. Даље, у теорији су

присутна и следећа објашњења: заштита носиоца од задирања у његово недавно

успостављено право на приходе од развијеног знака232, заштита носиоца од

противправног присвајања његове инвестиције у рекламирање и промоцију знака233,

својинско објашњење забране задирања у туђу својину234, чување могућности

носиоца да у будућности прошири своју делатност и на друге неповезане области235,

заштита од забуне236, заштита од употреба које би могле водити постанку познате

ознаке генеричном237, спречавање могућности настанка лоших копија238, као и

„крађа“ угледа и имиџа који је створио носилац познатог жига.

Једно од оправдања заштите жигова заснива се на идеји да је заправо реч о заштити

креативности239. Наиме, тачно је да се креативност приликом одабира знака не може

уподобити креативности коју изражавају аутори приликом стварања ауторског дела

или проналазачи приликом осмишљавања патента, али не може се оспорити и да је

231 Shahar J. Dilbary, “Famous Trademarks and Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs”, George
Mason Law Review, 605, 2007.
232 Ibid, став заузет у одлукама у предметима Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc., 346 F. Supp. 1183,
1188 (E.D.N.Y. 1972); Chem. Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc., 306 F.2d 433, 437 (5th Cir. 1962).
233Ibid, цитат: Welkowitz, supra note 126, at 584 ("The real justification for the use of dilution is more the
protection of marks against misappropriation than against 'whittling away."').
234 Ibid.
235 Schechter Frank I, 1927.
236 Ово тумачење своди се на идеју да код изразито познатих ознака постоји могућност забуне макар у
ширем смислу, у смислу евентуалне повезаности носиоца ранијег и супротстављеног знака.
237 Shahar J. Dilbary, 2007.
238 Ibid.
239 Cornish William, Llewelyn David, „Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights“,
Sweet & Maxwell, 2007.
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избор знака и његово стављање у одговарајући контекст такође активност која у

одређеној мери захтева људску креативност.

Постоје и такозвана етичка оправдања заштите ознаке. Наиме, основа ових уверења

налази се у идеји правде и поштења. Идеја је да свако ко преузима туђ знак користи

углед и вредност коју је стекао ранији знак, без ваљаног основа, те да такво стицање

користи није правично240. Овај основ заштите посебно је погодан да оправда

проширену заштиту познатих ознака. Наиме, и у позитивним прописима као један од

облика повреде изричито је прописано неосновано искоришћавање туђег угледа.

Међутим, овом становишту може се поставити неколико замерки. Прво, није јасно

зашто би носилац жига добио толику предност у односу на друга лица. Друго,

питање је да ли је асоцијација која се ствара у свести потрошача нешто довољно

вредно што је носилац жига успоставио а што заслужује заштиту. Даље, право не

регулише увек копирање туђих добара као кажњиву радњу241.

Најекстремнији су они ставови који оправдање жигу виде у истини као добру којем

треба константно тежити, те право носиоца на судску заштиту оправдавају његовим

правом да устане против лажи242. Овакав приступ ипак не може оправдати ситуације

попут оних када учесници у промету ненамерно опонашају туђ знак, као и онда када

се употреба знака не доводи до стварања везе између два носиоца односно два

различита производа.

Још једно од оправдања тиче се слободе говора243. Суштина је у томе да уколико

неко лице користи туђ знак, заправо преноси једну поруку која одговара истој оној

коју преноси и носилац знака. Потом се право на говор ових лица сусреће, где се

сукоб решава применом правила о слободи изражавања.

240 Ibid.
241 Bentley Lionel, Sherman Brad, 2014.
242 Cross John, „Language and the law: The Special Role of Trademarks, Tradenames and other Trade
emblems“, Nebraska Law Review, Vol. 76, 1997.
243 Spence Michael, „The Mark as Expression/The Mark as Property“, CLP, 2005.
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Једна од теорија која оправдава проширену заштиту јесте теорија која препознаје жиг

као својинско право. Joш пре ХХ века је било разилажења међу правницима о

природи жига – је ли реч о праву које одговара својини или праву другачије

природе244. У судским одлукама тог времена могуће је запазити различите ставове, од

тога да је реч о заштити услед прекршаја који се чини према купцима, до тога да је

реч о повреди продавчевог искључивог права на употребу знака, без обзира на

прекршај. Данас, теорија о жигу као својинско праву је одбачена. Наиме, жиг није

апсолутно право у смислу да се штити знак као такав – знак се штити само када је

његова употреба у одговарајућем контексту, у том смислу више има смисла

објшњење да се жигом штити веза између знака и производа који је њиме обележен.

Не можемо се сложити са својинском теоријом оправдања проширене заштите.

Најједноставнији одговор на питање о недостацима ове теорије јесте онај који указује

на посебне услове заштите – наиме, да је реч о овлашћењима једнаким својинским, за

проширену заштиту не би постојали услови нефер искоришћавања, оштећења

дистинктивности, угледа или слично.  Носилац жига једноставно би могао да забрани

свакоме употребу свог знака, на исти начин како власник покретне ствари може

ограничити употребу свог добра, без посебних услова.

Значајан аргумент који оправдава проширену заштиту тиче се лобирања носилаца

права245. Наиме, мотиви носилаца да исходују проширену заштиту могу се тицати

различитих побуда246. Једна од њих свакако је принцип „потупне контроле над

личним добром“, који се заснива на интуитивној идеји да носилац треба да има

потпуну контролу над осмишљеним знаком без обзира на то што би употреба у

другим сферама била без икакве штете. Даље, борба за проширену заштиту познатих

ознака може се тицати и покушаја да се предвиде и унапред ограниче сви

потенцијални ризици, без обзира што су шансе за њихово остварење изузетно мале.

Овај разлог заснован је на рационалном понашању учесника на тржишту који

244 Schechter Frank I., „Historical foundations of the law relating to trademarks“,Columbia University Press,
1925.
245 Више у: Марковић Слободан, 2014.
246 Heald Paul J., Brauneis Robert. 2011.
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природно теже да своје трошкове што више снизе247, па самим тим се исплати

улагати у лобирање ове врсте уколико је трошак такве активности нижи од

потенцијалног губитка којима би били изложени услед неовлашћене употребе, без

обзира на шансе да се такав губитак заиста и оствари. Напослетку, један од мотива

борбе за проширену заштиту познатих ознака може бити и обезбеђивање прихода од

издавања лиценце за коришћење знака.

Следећи правац оправдања подразумева проширену заштиту познатих ознака као

награду титулару за улагање у њену познатост. Наиме, на овај начин се подстичу

носиоци права да улажу у промовисање и развој својих ознака, имајући у виду да им

се кроз проширену заштиту пружа више могућности за стицање додатног прихода

(рецимо, кроз проширени круг лица који су потенцијални стицаоци лиценце).

Међутим, наведени став не може се прихватити као основан. Да је разлог проширене

заштите величина улагања у саму ознаку, критеријуми за пружање ове заштите могли

би бити одређени једноставно прагом уложене вредности248 – јасно је да то није тако.

Друго, нејасно је због чега би се штитила инвестиција сама по себи, или њен

производ – познате ознаке саме по себи не доприносе друштвеном благостању ни на

који другачији начин од стандардних ознака.

Напослетку, ту је и став да данас не постоји ни једна теорија оправдања заштите

права интелектуалне својине која је подобна да обухвати широк спектар људских

вредности које су у вези са интелектуалним стваралаштвом249.

Као што се види, у већини ставова присутна је идеја да је заштита успостављена ради

носиоца а не потрошача, те да је ово у одређеном смислу одступање од ratia заштите

жигова са уобичајеном снагом обележавања250. У том смислу, у америчкој теорији

поставило се питање уставности овакве заштите, с обзиром на то да се заштита

247 Јовановић Александра, Теоријске основе економске анализе права, Београд, 2008.
248Ilanah Simon Fhima, “The Fame Standard for Dilution in the United States and European Union
Compared”, Journal of Transnational Law and Contemporary Problems, Vol. 18, 2008.
249Flanagan Anne, Montagnani Maria Lilla, „Intellectual property law, Economic and Social Justice
Perspectives“, Edward Elgar Pub, 2010.
250 Боровац Владимир, докторска дисертација, 2017, 20.



148

интелектуалне својине заснива на две уставне одредбе, једне која се тиче

патентноправне и ауторскоправне заштите и друга која се тиче пословне праксе251.

Наиме, постоје и мишљења у теорији која се залажу за то да би оваква заштита

требало да буде пружена управо супротно, слабим и новим знаковима, имајући у

виду да су они рањивији од оних који су дуго и појачано присутни на тржишту. Све

наведено показује да постоје концептуално веома удаљени приступи оправданости

заштите познатих ознака.

Наиме, разликујемо два суштински различита приступа. Један у којем је у центар

стављен носилац познатог жига, где спадају оправдања која се заснивају на правди

(нико не треба неосновано да се користи туђим радом), својини (услед интензивног

коришћења знак постаје вредност по себи те се право на њему приближава праву

својине на стварима252) лојалној конкуренцији (начелу савесности  и поштења) и

слично. Други правац заснива се на оправдањима која у центар стављају потрошаче

односно тржиште у ширем контексту - логика проширене заштите познатих ознака

овде се заснива на идеји да употреба заштићене ознаке од стране трећих лица штети

подобности ознаке да служи као идентификатор чак и независно од могућности

забуне253, услед чега жиг не може да врши своје примарне функције.

Преиспитаћемо два изложена концепта и појаснити њихов утицај на дефинисање

мерила која би требало да одреде које ознаке уживају проширену заштиту.

Истичемо снажан став једног дела теорије који разлоге високих стандарда у правној

заштити права интелектуалне својине, па и познатих жигова, виде у утицају

доминантних учесника на тржишту на обликовање законодавних процеса. Имајући у

виду природу овог рада, нећемо се даље бавити овом тезом с обзиром да би наведено

представљало искорак из научних оквира, али напомињемо да је тешко оспорити

релевантност ове аргументације. Наш даљи рад у овом делу фокусираће се на

251 Устав САД у члану 1. став 8. тачка 8. као једно од надлежности Конгреса прописује следеће: to
promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the
exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.
252 Марковић Слободан, наведено дело, 2014.
253 Grynberg Michael, „Thick Marks, Thin Marks”, 67 Case W. Res. L. Rev. 13, 2016.
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анализу усклађености постојеће правне регулативе проширене заштите са општим

принципима правног регулисања уопште, те познатим начелима жиговног права и

других области права интелектуалне својине, иако се слажемо да се у укупној

анализи овог питања не могу занемарити ни поменути аргументи комерцијалне

природе.

Испитаћемо у којој мери би заштита познатог жига ради интереса носиоца била у

духу других правила жиговног права. Наиме, сматрамо да осим проширене заштите

познатих ознака право жига садржи и друге норме које у центар ставаљају самог

носиоца, а не тржиште или потрошаче. Пре свих, истичемо одсуство обавезе на

страни носиоца да ознаку користи на одређени начин који би заиста обезбедио

његову информациону функцију. Наиме, домаћим законом прописано је да је

носилац жига дужан да ознаку користи. Међутим, у одсуству ближег одређења

оваква обавеза на страни носиоца не говори много. Наиме, носилац је потпуно

слободан да ознаку користи у вези са производом чији квалитет или друга својства

неће бити константни – на овај начин хипотетички је могуће да ознака потпуно губи

своју информациону функцију. Даље, носилац жига потпуно је слободан да жиг

преноси другим лицима, тј да издаје лиценце за коришћење ознаке и то

неограниченом броју лица. На овај начин могуће је обесмислити и основну функцију

жига – функцију указивања на порекло односно функцију разликовања. Ова слобода

такође је показатељ да право жига није искључиво у функцији тржишта. Даље,

носиоцу жига омогућено је да потражује посебну накнаду за случај намерне повреде

његовог права – накнаду која има казнени карактер и која се потражује независно од

настанка било какве штете (по носиоца или само тржиште). Наведено правило још

једно је у низу које ојачава положај носиоца без обзира на последице по тржиште.

Потом, напуштање правила по којем испитивање релативних сметњи од стране

надлежног управног органа приликом регистрације жига такође указује на то да се
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правила жиговног права мењају у правцу стављања интереса носиоца у центар

заштите254.

Изложени примери законских решења показују да тумачење оправданости

проширене заштите познатих ознака које се заснива на заштити интереса носиоца, не

би било у нескладу са другим правилима жиговног права. У случају да се прихвати

такво тумачење, критеријуми који би требало да буду узети у обзир приликом

одређења познатости ознаке превасходно би били засновани на величини улагања

које је носилац предузео у вези са предметном ознаком, те активности које је

предузео ради њене интензивне промоције и употребе.

Носилац жига који је уложио пуно да би свој знак учинио познатим јавности као

симбол и гаранцију квалитета производа би требало да ужива исту заштиту за своју

инвестицију (носилац, не знак) коју би несумњиво уживао за улагање у материјале255.

Један правац аутора сматра да је реч о „трошку замишљања“, имајући у виду да

трошак потраге за потрошаче укључује и време потребно да се призову асоцијације и

значај знака256. Међутим, спроведена емпиријска истраживања показују да је такав

трошак замишљања заправо тривијалан257.

II. Дефинисање оптималног степена познатости ознака

Након што смо испитали разлоге прописивања проширене заштите познатих ознака,

сада ћемо покушати да дефинишемо који је то оптималан степен познатости који

доноси проширену заштиту. При овом задатку водићемо се тезом да је реч управо о

оном степену познатости који ће раздвојити овакве ознаке од стандардних, те који ће

у потпуности бити у складу са примарном функцијом жига.

Имајући у виду изложена схватања о оправданости проширене заштите ознака са

репутацијом, мишљења смо да ни једно од њих не објашњава у потпуности разлоге
254 Више о овоме у Боровац Владимир, докторска дисертација, 2017.
255 Schechter Frank I., наведено дело, 1925.
256 Став изражен у одлуци судске праксе САД у предмету: Ty Inc. v. Perryman, 306 F.rd. 509, 511.
257 Tushnet Rebecca, наведено дело, 2008.
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овог института. Док економска теорија само делимично одговара проширеној

заштити, и то у делу који се тиче нарушавања дистинктивности и угледа ознаке,

друге теорије у центар стављају носиоца не пружајући ваљан разлог за другачију

заштиту стандардних и познатих ознака. Аутор дисертације је мишљења да само оно

објашњење које разлоге види у сâмој ознаци може да буде правилно, имајући у виду

да разлика у заштити управо постоји с обзиром на једну њену карактеристику –

углед. Теорије које полазе од улагања које је носилац учинио или која почивају на

својинском погледу на права интелектуалне својине, не одговарају на питање зашто

се право носиоца преображава тек услед једне објективне околности, постанка

његове заштићене ознаке познатом.

Након што ознака стекне одређени углед, она постаје другачије нематеријално добро

од стандардних жигом заштићених ознака – њена вредност се не огледа више само у

вези са одређеним производом, већ је ознака услед интензивне употребе преображена

у добро које има додатне квалитете, односно које је постало носач одређене

информације независне од носиоца жига и производа који је предмет обележавања.

Као такво, оно постаје подобно за другачије облике повреде (нарушавање

дистинктивности и тог, посебног, угледа) односно злоупотребе (искоришћавање

дистинктивности односно угледа). Будући да право жига у основи штити право на

информацију садржану у ознаци, у најдубљем корену право на веродостојну

комуникацију, то проширена заштита доприноси овом циљу будући да за предмет

има и специфично интелектуално добро. Изведени закључак упућује на факторе који

одређују пожељан степен познатости, што је предмет разматрања у наредном

одељку.

Сходно томе да разлика у стандардној и познатој ознаци представља њен углед,

мишљења смо да је управо ова карактеристика први фактор који дефинише степен

познатости који доноси проширену заштиту. Овај фактор назваћемо квалитативном

димензијом појма познате ознаке, а о степену његове остварености биће речи у

наредном одељку.



152

Имајући у виду да и позната ознака као специфично интелектуално добро такође

постоји као носач информације, те да њена сврха постоји само гледано у контексту

мноштва људи као прималаца и пошиљалаца порука (субјеката комуникације), то

следи да је оправдан захтев да ознаку као познату препознаје релевантан део

јавности. Овај фактор назваћемо квантитативном димензијом појма познате ознаке.

Сходно наведеном, само она ознака чије су обе димензије (квалитативна и

квантитативна) одговарајућег стандарда, може се сматрати познатом ознаком у

смислу проширене заштите која је предмет дисертације.

Говорећи о квалитету угледа који доноси проширену заштиту, мишљења смо да је

немогуће дефинисати мерљиву границу чија се оствареност захтева. Ово стога што је

реч о апстрактној категорији која је одређена субјективним доживљајем учесника на

тржишту. Свакако, могуће је одредити оквирне показатеље као и захтеве њихове

остварености, коришћењем правних стандарда. Наиме, само она ознака која са собом

носи додатне информације поред порекла и идентитета производа, која у јавности

буди самосталне асоцијације на одређене вредности односно одређену поруку те која

је подобна да постоји као нематеријално добро независно од производа који је

предмет обележавања, ужива углед који доноси проширену заштиту. Другим речима,

ознака која је изразите јачине особености изискује посебну, додатну заштиту.

Када је реч о квантитативној димензији – дела релевантне јавности који ознаку

препознаје као ознаку посебног угледа, поново истичемо да је и даље реч о добру

које има сврху само када је стављено у шири друштвени контекст, односно тржиште.

Сходно наведеном, следи да је релевантно само оно препознавање ознаке са угледом

које постоји код одговарајућег дела тржишних учесника. Не улазећи у прецизно

одређење процента који прави разлику, не видимо разлоге које би учинили

релевантним мањину учесника.
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III. Закључак треће главе првог дела дисертације

У последњој глави овог дела дисертације испитали смо у којој мери се проширена

заштита познатих ознака може објаснити доминантним теоријама оправдања жига.

Уочили смо да се проширена заштита у делу који се односи на радње оштећења

дистинктивности и угледа може објаснити економском теоријом оправдања

жига. Када је, пак реч о делу проширене заштите који се односи на искоришћавање

угледа и дистинктивности, закључили смо да се овај део заштите не може оправдати

уобичајеним разлозима заштите жига.

Након тога, анализирали смо факторе који одређују оптималан степен познатости

који треба да донесе проширену заштиту. Дефинисали смо два фактора – углед и

препознатљивост у релевантној јавности. Констатовали смо да само уз

оствареност обе димензије, квалитативне и квантитативне, ознака може постати

подобна за проширену заштиту.
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ДЕО II  ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОЗНАТИХ ОЗНАКА У

ПРОМЕТУ

Глава 1

Примењивани критеријуми за утврђивање познатости

Након разматрања појма познатих ознака, тумачења норми које регулишу овај

институт као и стандарда познатости који га одређује, у првој глави овог дела рада

посветићемо се критичком преиспитивању критеријума који су у релевантним

правним изворима истакнути као кључни за утврђивање познатости. Сваки од њих

биће анализиран са становишта релевантности и могућности поуздане процене, уз

осврт на примену у пракси. Такође, биће испитивана подобност коришћених

доказних средстава, с посебним освртом на демоскопска испитивања. Како је

одређивање релевантне јавности која се узима у обзир нужан корак ради утврђивања

познатости ознаке, биће представљени различити ставови у теорији и пракси о њеном

дефинисању.

I. Критеријуми прописани Заједничким препорукама Светске организације за

интелектуалну својину

Пре него што се осврнемо на сваки критеријум појединачно, кратко ћемо приказати

решење које је понуђено Заједничким препорукама а које је у пракси у великој мери

усвојено. Наиме, Заједничке препоруке наводе шест критеријума који се узимају у

обзир. Напомињемо да је посебно наглашено да су фактори излистани у
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неискључивој форми, те да је државама чланицама недозвољено да инсистирају на

остварености ових критеријума. Шта више, Препоруке налажу да се може утврдити и

да је ознака позната чак и ако не постоји испуњеност нити једног наведеног

критеријума, ако нека друга околност упућује на тај закључак. Подсећамо да се

Препоруке односе на оцену критеријума који се тичу процене познатости

општепознатог знака, али да су у готово свим јурисдикцијама ове смернице преузете

и за потребе утврђивања познатости регистроване ознаке, у смислу проширене

заштите познатих жигова. Шест критеријума су:

 Степен упознатости релевантне јавности са знаком

У вези са овим критеријумом појашњено је да се овај степен може утврдити кроз

испитивања потрошача и анкете. При том је појашњено да се не одређује ни један

посебан метод који се захтева за спровођење ових испитивања, као ни стандард нити

квантитативна мерила за процену резултата258.

 Трајање, интензитет и географско подручје било какве употребе ознаке;

Овде посебно уочавамо да је наглашено да је реч о било каквој употреби ознаке.

Наиме, имајући у виду озбиљне последице одређивања стандарда употребе ознаке

који се захтева за примену различитих института из области права жига, сматрамо да

овај квалификатив може да отвори нека додатна питања. Примера ради, за

одржавање жига у важности захтева се да је ознака озбиљно или стварно коришћена.

Повредом жига сматра се неовлашћено коришћење ознаке у промету. У делу

појашњења наведене одредбе истакнуто је да термин употребе циљано није

дефинисан. Такође је додато да се за потребе ових Препорука употребом ознаке

сматра и употреба жига на интернету. Ова одредба није довољна јасна, и полазећи од

правила да се у правним актима не користе појмови без оправданог разлога,

мишљења смо да се овај додатак било каква мора узети у обзир. Имајући то у виду,

258 На страни 13 Заједничких препорука дато је појашњење сваког од препоручених критеријума.
Доступно је на следећем линку: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
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као и чињеницу да је реч о три врло битна критеријума, мислимо и да је овај додатак

неоправдан, те да би на познатост ознаке могла да укаже само она употреба која је

озбиљна, у смислу како се то за примену других института захтева.

 Дужина, интензитет и географско подручје било какве промоције ознаке, укључујући

и рекламирање и публицитет као и презентације, попут изложби и сајмова, робе

односно услуга на које се знак односи.

Овде примећујемо, као и под претходном тачком, да је наглашено да у обзир долази

било каква промоција. Сматрамо да је овај квалификатив мањег значаја од

претходног, те да не отвара исти ниво несигурности као што је то са појмом

употребе. Наглашено је да је промоција овде посебно раздвојена од употребе, иако се

начелно под њу може подвести, како би се избегла несигурност око тога да ли се

сама промоција има сматрати употребом, а као уобичајене радње промоције које ће

бити узете у обзир наведене су рекламирање у штампаним и електронским медијима,

као и излагање на изложбама и сајмовима.

 Дужина и географско подручје било којих регистрација, пријава, у мери у којој

рефлектују употребу или препознатљивост ознаке.

Имајући у виду раније коментарисану одредбу Препорука која битно проширује

територијални домашај проширене заштите познатих ознака, наводом да није нужно

да ознака буде позната у држави у којој се заштита пружа, ова одредба јесте у духу

остатка Препорука. Међутим, имајући у виду да је дејство других пријава односно

регистрација условљено указивањем на употребу ознаке, онда овај критеријум

сматрамо сувишним, с обзиром на то да је практично у потпуности обухваћен

нормом под тачком два коју смо горе изнели. Наиме, тачка два изричито упућује на

било какву употребу знака, дакле без обзира на регистрацију или слично. Сходно

наведеном, сматрамо критеријум из тачке пет сувишним.
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 Подаци о било каквом успешном остваривању овлашћења, а посебно мера у којој је

ознака препозната као позната од стране надлежних органа;

Мишљења смо да се овом критеријуму такође могу упутити замерке, имајући у виду

да је постављен неоправдано широко. Ово пре свега у контексту утврђивања

познатости жигом заштићене ознаке. Наиме, за разлику од општепознатих знакова у

смислу чл. 6bis Париске конвенције, познате ознаке су додатно оптерећени нормом о

територијалном важењу жига, што такође упућује на закључак да се докази који се

односе на познатост на другим територијама не би требало узимати у обзир. Наиме,

овде заиста можемо испитати у којој мери је основано (не)правити разлику у овом

критеријуму код утврђивања познатости општепознатих знакова у смислу Париске

конвенције с једне стране, и познатих ознака са друге стране. Имајући у виду начело

територијалности жига као регистрованог права индустријске својине, мишљења смо

да оно упућује на закључак да би разлика требало да постоји. Наиме, право носиоца

општепознатог знака није територијално ограничено – он је препознат кроз Закон о

жиговима као један од титулара другачијих права којима ће под одређеним условима

приоритета бити дата предност. Тако, титулар права на општепознатом знаку

нормиран је заједно са носиоцем ауторског права, носиоцем права на индустријском

дизајну и слично. Садржина овлашћења које он ужива квалитативно су другачија од

носиоца познатог жига. Имајући у виду да жиг ужива заштиту на територији оне

земље у којој је регистрован, мишљења смо да докази о његовој познатости ван те

земље не могу бити од одлучујућег утицаја, па чак ни од умереног. Ову тезу можемо

испитати анализом следећег једноставног примера: упоредићемо ситуацију у којој је

ознака препозната од стране надлежних органа околних држава као позната при чему

заправо не постоји познатост код релевантне јавности у држави у питању, са

ситуацијом у којој не постоји препознатост ознаке као познате у околним државама

(чак постоје одлуке којима је изричито одречен овакав статус), док заправо постоји

познатост у оквирима релевантне јавности конкретне државе. Имајући у виду да су

услед различитих разлога овакве ситуације сасвим могуће (примера ради, титулар

ознаке посебно инсистира и улаже у промет само у једној држави, занемарујући
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околна тржишта, или пак једно посебно избегава због неповољног пореског третмана

страног инвеститора), то је јасно да у случају процене познатости жигом заштићене

ознаке овакав критеријум има врло скроман допринос.

Занимљиво је да је у додатним појашњењима одредби Препорука истакнуто потпуно

супротно, а то је да је питање познатости општепознатих ознака заправо подједнако

одређено начелом територијалности. Наиме, под тачком 2.8 Објашњења, наводи се да

се управо због начела територијалности општепознати знакови штите на националној

основи. Такође истиче се да препознатост знака као општепознатог у околним

државама управо има сматрати индикатором познатости у некој држави у питању.

Посебно се истиче да се вршењем овлашћења по основу познатости имају сматрати и

успешни поступци приговора спроведени по овом основу.

 Вредност повезана са ознаком;

Сматрамо да овај параметар управо указује на неопходност процене квалитативних

критеријума приликом оцене познатости жигом заштићене ознаке. Наиме, у делу са

појашњењима садржаја наведене одредбе, истакнуто је да се не захтева примена

посебног метода за оцену вредности које су повезане са ознаком. Одредба

једноставно препознаје да вредност коју јавност повезује са одређеним знаком може

да буде индикатор његове познатости. Примећујемо да Препоруке не истичу као

нужан фактор процену вредности која се везује за знак, те да ово истиче само као

могућност и један од фактора који стоје на располагању. Можемо овде испитати да

ли би било основано правити разлику код захтева о остварености овог критеријума

код општепознатих знакова и ознака са репутацијом. Наиме, имајући у виду

другачије услове за заштиту, као и другачију садржину овлашћења њихових

титулара, мишљења смо да је основано тврдити да квалитативни критеријуми могу

имати већи значај код регистрованих ознака. Пре свега, и у домаћем Закону о

жиговима као и у Директиви, говори се о општепознатости нерегистрованих знакова

са једне стране, и жигом заштићеним ознакама са репутацијом са друге стране. Без

обзира на споменуто становиште ЕСП и Завода за интелектуалну својину ЕУ, да се
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познатост има ценити на једнак начин, сматрамо да је основано направити одређене

разлике у погледу квалитативних критеријума. Када је о квантитативним

критеријумима реч, сматрамо да и ту постоји одређени простор за различито

дефинисање неких критеријума, како је то горе назначено, иако се слажемо да ће они

заправо бити врло блиски. Са намером да испитамо да ли је основано правити

разлику код квалитативних критеријума, односно код захтева вредности које се за

ознаку везују, поћи ћемо од разлога заштите ова два права.

II. Општепознате ознаке и ознаке са репутацијом

Наиме већ смо раније истакли да проширена заштита ознака за предмет има заштиту

угледа и дистинктивности. С друге стране, разлог заштите општепознатог знака није

на први поглед јасан. Очигледно је да екомонска логика лежи негде између разлога

заштите жига и нелојалне конкуренције. Наиме, носилац ранијег општепознатог

знака ужива овлашћења за искључиву употребу само у односу на производе исте или

сличне врсте, и то без додатног услова (у фази регистрације). Имајући у виду да је

заштита жигова са стандардном снагом обележавања условљена вероватноћом

забуне259, а заштита познатих ознака неком од прописаних последица по углед или

дистинктивност, то се намеће закључак да су носиоци општепознатих знакова у

повољнијој позицији него титулари жигова. Штавише, носиоцу познате ознаке би

више одговарала заштита као носиоца општепознатог знака у оним случајевима где

постоји употреба његовог жига у односу на исте или сличне производе. Може се

поставити питање да ли титулар жига може вршити своја овлашћења по два основа,

односно користећи се правилом (наизглед) ко може више може и мање, да свој

заштићени знак штити позивом на овлашћења носиоца општепознатог знака, која

нису условљена додатним захтевима. Направићемо сада дубљу анализу разлика

између института општепознатих знакова и познатих жигова, како бисмо испитали

основаност налаза ЕСП да се има применити једнак стандард познатости, па самим

тим и исти критеријуми.

259 Са изузетком случаја двоструког идентитета.
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Институт општепознатих знакова на који упућује и домаћи закон као и европска

Директива одређен је чланом 6bis Париске конвенције којом је регулисана заштита

знака који је несумњиво познат као знак лица које ужива право да се користи

конвенцијом260. Примећујемо на првом месту да конвенција сама не прави разлику

између регистрованог и нерегистрованог знака. То експлицитно не чине ни

Директива нити Закон о жиговима. Имајући у виду да знак може бити и регистрован

и нерегистрован, на првом  месту закључујемо да технички и регистровани знак може

уживати заштиту кроз овај основ, уколико се има сматрати несумњиво познатим а

испуњени су и други услови. Наведени закључак примећен је и у Водичу EUIPO261,

иако је појашњено да из духа и разлога правног нормирања следи да је реч о

нерегистрованом знаку. Примећујемо да је питање слуха за дух Конвенције у домаћој

пракси у најмању руку неизвесно, те да судија односно испитивач који примењује

закон може лако занемарити ову чињеницу.

Даље, примећујемо да је садржина правне заштите општепознатог знака регулисана

на један начин у фази вршења овлашћења приликом пријаве нових сличних или

истих жигова, у односу на садржину правне заштите у смислу права да се трећим

лицима забрани употреба у промету. Наиме, приликом навођења општепознатог

знака као једне од релативних сметњи за регистрацију жига, законодавац наводи да

ће он бити сметња истим или сличним знаковима који су пријављени за исте или

сличне робе односно услуге. Дакле, за разлику од сличности са раније пријављеним

или регистрованим жигом, где се захтева вероватноћа забуне, овде таквог додатног

услова нема. С друге стране, у делу где се дефинише садржина правне заштите,

овлашћења носиоца општепознатог знака су условљена вероватноћом забуне (осим у

260Коментарисана норма Париске конвенције гласи: земље Уније обавезује се да, било по званичној
дужности, ако законодавство земље то допушта, било на тражење заинтересованог, одбију или пониште
регистровање и забране употребу фабричког или трговачког жига који представља репродукцију,
потраживање или превод, тако извршен да може створити пометњу са неким жигом који би надлежна
власт земље регистровања или употребе сматрала да је у тој земљи несумњиво познат као жиг лица које
ужива право да се користи овом конвенцијом и употребљава се за истоветне или сличне производе. На
исти начин поступиће се и ако битни део жига представља репродукцију једног таквог жига који је
несумњиво познат или подражавање које може створити пометњу са овим жигом.
261 Водич EUIPO, тачка 2.12. одељка Ц.
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случају двоструког идентитета), исто као и код регистрованих жигова са

стандардном снагом обележавања.

Имајући у виду наведено, уочавамо одређену неконзистентност у домаћем Закону.

Стављајући ово запажање у контекст услова за проширену заштиту познатих ознака

у делу где су регулисани као релативна сметња, закључујемо да је носиоцима

регистрованих ознака једноставније да се приликом спречавања регистрације (или

пак оглашавања ништавим регистрованог жига) у случају сличних или истих

производа позову на основ који регулише општепознати знак. Такође, примећујемо

да доследном применом законских норми, носилац раније познате ознаке апсолутно

има и основ за такав избор.

Осим наведеног запажања о различито дефинисаном обиму заштите у управном и

судском поступку, можемо испитати да ли се појмови репутације и познатости заиста

у потпуности преклапају, како је то у неколико наврата нашао ЕСП262. Наиме, и

одредба домаћег закона наизглед упућује на закључак да је реч о синонимима.

Пажљивијим читањем пак, закључујемо да законодавац наводи да се приликом

утврђивања овог својства узима у обзир упознатост релевантног дела јавности са

знаком, укључујући и познавање до којег је дошло путем промоције знака. Дакле,

законодавац не наводи нужно да је реч о истим критеријумима, већ да се приликом

процене узима у обзир упознатост у оквирима релевантне јавности, а касније

дефинише и шта се под овим појмом подразумева. Упоређујући сада дефиниције

општепознатог знака и познате ознаке, видимо јасно да постоје квалитативне разлике

у садржини овог појма. Наиме, док је код првог реч о знаку који је несумњиво познат

као знак одређеног титулара, код потоњег је реч о знаку који је несумњиво познат као

знак високе репутације. Уочавамо дакле да је код општепознатог знака акценат на

вези са титуларом, док је код познате ознаке акценат на репутацији саме ознаке,

односно на асоцијацијама које ознака везује. Имајући у виду раније изнета запажања

о одвајању везе Ознака – Информација од везе Ознака – Производа – Информација,

262 Пресуда Европског суда правде, Chevy, C-375/97. Коментаришући разлике у овим појмовима, Суд у
пресуди наводи: „concluding that the different terminology is merely a ‘…nuance, which does not entail any
real contradiction …’“.
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то следи да су појмови општепознатог знака и жигом заштићене ознаке са

репутацијом садржински заиста другачијег квалитета. Норма домаћег законодавца

упућује на закључак да се познатост као знака одређеног титулара има ценити кроз

испитивање релевантне јавности, исто као и репутација жигом заштићене ознаке.

Сматрамо да разлика ипак постоји, иако несумњиво да постоје одређена поклапања.

Може се поставити и питање да ли цитирану норму Париске конвенције треба

тумачити дословно, имајући у виду раније изнета запажања да савремени промет

више не подразумева свест јавности о конкретном носиоцу, већ више свест да се

ознака везује за један константни извор, који није лично идентификован. Другим

речима, може се поставити питање да ли заиста постоји разлика у испитивању

остварености ова два стандарда – може ли нека ознака да буде општепозната а да при

том не ужива репутацију и обрнуто? Сматрамо да је одговор на ово питање кључан

приликом испитивања тезе да ли је реч о стандардима за чију процену треба

применити једнаке критеријуме, како је то сугерисао Суд. Да бисмо на њега

одговорили, покушаћемо да конструишемо ситуацију у којој је то могуће и испитати

да ли то одговара правилностима тржишта.

Испитаћемо прво да ли је могуће да одређена ознака буде општепозната а да при том

нема репутацију у смислу Закона о жиговима. Таква ситуација подразумевала би да

довољан део релевантне јавности препознаје ознаку као ознаку одређеног титулара,

али да за њу не везује никакве асоцијације или пак асоцијације одређеног квалитета.

Оваква ситуација начелно је замислива. Примера ради, већини људи је позната

ознака МИР као назив руске свемирске станице, али мало ко за ову ознаку везује

неке посебне асоцијације. Даље, ту су и ситуације када је одређена ознака препозната

као ознака одређеног титулара али носи негативну репутацију, о чему је било речи

раније263. Сходно наведеном, мишљења смо да се може закључити да ознака која је

општепозната не мора нужно да буде и ознака са репутацијом, иако ће то вероватно

најчешће бити случај.

263 Поново упућујемо на пример са Енрон копанијом која је банкротирала услед лажираних
финансијских извештаја те чије су ознаке нагло стекле негативну репутацију.
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С друге стране, испитујући да ли ознака са репутацијом мора нужно бити и

општепозната ознака, уочавамо да то није неопходност. Наиме, сасвим често ће се

десити да ознака јесте препозната од одговарајућег дела релевантне јавности као

симбол одређене вредности, односно одређених асоцијација, иако не постоји свест о

конкретном титулару који стоји иза ње. Овде заиста постаје актуелно питање

тумачења ове одредбе конвенције у смислу да ли захтев поставити тако високо да се

тражи идентификација носиоца или не. Уколико се одредба тумачи шире, као захтев

да постоји свест о једном константном извору производа, ма који он био, сматрамо да

ће ознака са репутацијом увек бити и општепозната, у смислу Конвенције. Сходно

наведеном, сматрамо да се може закључити да је стандард општепознатости

обухваћен појмом репутације у смислу закона о жиговима, али да се наведено не

може закључити и у обрнутом смеру. Следствено, мишљења смо да се одговарајућа

правилност може применити и на анализу идентичности критеријума који треба да се

примене – наше је мишљење да се ова два стандарда преклапају само у

квантитативним критеријумима, а не и квалитативним. Другим речима, упознатост

релевантног дела јавности ваљало би ценити на исти начин (упознатост

одговарајућег броја људи), и сматрамо да нема сметњи да се примени исти стандард

у остварености овог захтева. С друге стране, мишљења смо да се квалитативни

критеријуми код процене репутације ознаке нужно морају узети у обзир, док су код

процене општепознатости знака ирелевантни.

Изведеном анализом показали смо да постоје садржинске разлике у појмовима

општепознатог знака и ознаке са репутацијом, те да није исправан закључак да

стандарди треба да се цене на једнак начин. Мишљења смо да се појмови

поклапају у делу који се тиче броја лица која ознаку препознају као ознаку одређеног

извора, али да репутација ознаке подразумева виши стандард за који се захтева и

одређени квалитет асоцијација у вези са самом ознаком, невезано за њен извор.

Сходно наведеном, имајући у виду да се Заједничке препоруке односе на

критеријуме за процену општепознатости знака, сматрамо да се оне не могу дословно

применити и на процену репутације ознаке у смислу стандарда који доноси
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проширену заштиту. У наредном делу испитаћемо сваки критеријум посебно, како

бисмо утврдили на који начин би он требало да се цени за потребе утврђивања

репутације ознаке. Иако се очекује да ће код највећег броја критеријума постојати

преклапање са критеријумима Заједничких препорука, очекујемо да ће постојати

битне разлике код процене квалитативних критеријума.

III. Критеријуми за процену репутације ознаке

1. Тржишни удео

Критеријум тржишног удела подразумева дефинисање дела тржишта који одређени

производ обележен спорним знаком заузима. Може се испитати на који начин је

тржишни удео показатељ познатости ознаке, као и да ли се може доказати постојање

реципрочне корелације између ова два појма. Дакле, хипотеза од које полазимо

подразумева да што је већи тржишни удео који производ обележен ознаком заузима,

то је већа познатост ознаке.

Пре свега уочавамо да је од непосредног значаја за ову анализу одређивање

релевантнтне јавности у односу на коју се познатост цени – уколико релевантна

јавност подразумева учеснике на тржишту производа у вези са којима се ознака у

питању користи, јасно је да ће наведена правилност важити, односно да ће тржишни

удео бити од значаја. Уколико један производ заузима више од половине тржишта,

што се може сматрати изразитим процентом присутности264, очекивано је да су се

потрошачи и други учесници интензивније сретали са тим производом. С друге

стране, уколико се као релевантна јавност одреди општа јавност, или као учесници на

тржишту производа у вези са којим се користи слична спорна ознака, онда је овај

264 Више о релевантном тржишту производа и доминантном положају видети у: Поповић Душан,
„Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција“, Правни факултет у Београду,
2012, 78 – 93.
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фактор природно од мањег значаја. Наиме, ово посебно долази код изражаја код оног

производа који је специфичан и подразумева специјализовани круг људи који га

користи. Уколико се за познатост захтева и упознатост остатка јавности, онда сам

тржишни удео на тако уско одређеном тржишту нема значај као у претходној

ситуацији где је релевантна јавност одређена другачије.

Даље, може се испитати да ли број конкурентских производа који чине неко тржиште

утиче на важност овог фактора. Примера ради, уколико је реч о тржишту

кондиторских производа, где постоји велики број конкурентских ознака, можемо

рећи да је величина тржишног удела снажан фактор. С друге стране, уколико је реч о

тржишту са малим бројем конкурентских ознака, примера ради тржиште услуга за

поправку авиона, не може се извести супротан закључак, да је овај фактор од мањег

значаја. Напротив, чини се да је величина тржишног удела без обзира на број

производа који га чине једнако релевантан показатељ.

Следеће питање од значаја је може ли се одредити проценат удела на тржишту који

извесно указује на закључак да је ознака позната. Наше је мишљење да не, имајући у

виду да у зависности од специфичности сваког случаја, а пре свега од природе

тржишта о којем је реч, зависи и доминантност производа обележене предметном

ознаком265.

Сходно томе, закључујемо да се овај критеријум може ценити као само један од

показатеља познатости, те да се никако не може узети са сигурношћу да одређени

проценат уједно подразумева и широку упознатост релевантне јавности са ознаком.

Посебно указујемо на то да овај критеријум не може да се посматра одвојено од

околности употребе ознаке на производу. Наиме, потребно је да ознака у питању у

односу на конкретан производ недвосмислено представља ознаку обележавања, а не

да је само присутна на производу заједно са другом дистинктивном ознаком која

265 Ibid.
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заправо представља симбол тог производа266. Сходно наведеном, чини се да је

тржишни удео фактор који је у битној међузависности са другим факторима и

околностима употребе знака чија се познатост процењује. Стога, податак о

тржишном уделу који производ заузима може бити оцењен као релевантан само уз

упоређивање са другим критеријумима од утицаја.

Свакако се може поставити и питање шта се тачно подразумева под тржишним

уделом267 – да ли понуда производа обележеног ознаком, у односу на понуде

конкурентских производа, или укупан проценат остварене продаје у односу на

конкурентске производе. Имајући у виду раније изнета запажања о ограниченом

домашају процента у укупној понуди неког производа, сматрамо да је проценат у

оствареној продаји свакако конкретнији показатељ, јер подразумева да се део

релевантне јавности нужно сусрео са ознаком. С друге стране, и подаци о оствареној

продаји такође не морају да буду недвосмислени показатељи упознатости јавности са

ознаком. Наиме, ово је случај са производима који су намењени употреби од стране

више лица – примера ради, пећи за грејање. Иако се купује један комад производа,

реално је да сви укућани буду упознати са ознаком којом је производ обележен, а

таквих лица може да буде различит број. Сличан пример је и са сапуном за руке који

се користи у ресторану. Стога, податак да је одређена пећ за грејање или сапун за

руке продат у малом броју примерака не мора нужно да подразумева и то да је мали

део релевантне јавности упознат са ознаком. Такође, замерка која се може упутити

оваквом одређењу појма тржишног удела (као процента у оствареној продаји), је што

занемарује и оне учеснике релевантне јавности који су се са ознаком услед понуде

сусрели, упознали, али производ нису купили. Наиме, овакво одређење прихваћено је

266 Као пример наводимо регистровани жиг – приказ чанчета млека. Овај графички приказ користи се
као један од елемената на паковању чоколаде Киндер, заједно са стилизованим вербализмом KINDER,
на специфичној наранџасто-белој позадини, уз друге приказе штангле чоколаде и дечака. У оваквој
комбинацији елемената, употреба заштићене ознаке чанчета млека не може се сматрати употребом
ознаке разликовања.
267 Влашковић Ксенија у докторској дисертацији (2016) наводи: „тржишни удео се изражава
процентом оствареног промета производа који су ознаком обележени у односу на укупан промет свих
производа на одређеном тржишном сектору. При дефинисању релевантног тржишног сектора у обзир
се узимају искључиво производи за које се жиг употребљава, а не и они за које је жиг регистрован, али
се не употребљава.“
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као исправно у Водичу, али је наше мишљење да тржишни удео у смислу процента у

укупној продаји неког производа представља у најмању руку једнако примењив

критеријум. Такође, примећујемо да је тешко одредити која је граница у

оставрености овог критеријума која одређује  његов допринос – у одлуци у предмету

Ботокс268, Суд је нашао да је проценат од 74%  уз сличан проценат препознатљивости

знака од стране релевантне јавности, довољан да се утврди да ознака има одређену

репутацију.

Имајући у виду све наведено, може се закључити да тржишни удео може бити

релевантан показатељ само уз друге додатне доказе. Исто тако, сматрамо да тржишни

удео не представља неопходан критеријум који је потребно узети у обзир приликом

оцене познатости269. У складу са ранијим наводима о унапред задатим апсолутним

вредностима, сматрамо да се ни релативно ниска оствареност овог стандарда не може

ценити као показатељ да познатости нема. Насупрот томе, проценат остварености

овог стандарда у релативно високој мери (преко 50%) може указивати на познатост

ознаке, узимајући у обзир и друге релевантне околности, како смо раније навели.

2. Интензитет употребе ознаке

Интензитет употребе ознаке може се дефинисати кроз присутност знака у промету.

Знак може бити присутан у промету на разне начине – означавање на самом

производу, до физичког истицања кроз рекламе у простору, преко рекламирања на

интернету, кроз медије и слично. Све наведено одређује интензитет употребе знака.

Приликом анализе овог критеријума може се кренути од питања на који начин

интензитет употребе доприноси познатости ознаке.

Неспорно је да што се знак интензивније употребљава (што је више означених

производа, односно реклама), постоји већа вероватноћа да ће знак бити

268 Пресуда Европског суда правде у здруженим предметима T-345/08 и T-357/08, Botolist / Botocyl.
269 Овако је нашао и Eвропски суд правде у одлуци у предмету T-47/06, Nasdaq;
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препознатљив потрошачима, односно да ће се дубље усадити у њихову свест. С друге

стране, овде поново указујемо на информациону револуцију која се догодила, наиме

значај рекламе није исти данас у односу на време пре петнаест година. Ово стога што

је захваљујући интернету количина информација која долази до потрошача

вишеструко повећана – самим тим мења се и квалитет доживљаја појединих

информација у свести потрошача270. С друге стране, данас је много једноставније

учинити видљивим заштићене ознаке широком кругу потрошача – другим речима,

чини се да, с обзиром на квалитет и доступност савремених средстава комуникације,

многе ознаке испуњавају услове (који се односе на квантитавну димензију појма)

интензивне употребе.

Наиме, у пракси је прихваћен став да су показатељи интензитета употребе заправо

количина продатих производа као и вредност која је на тај начин стечена271.

Међутим, ми се противимо оваквом схватању зато што наведено указује на

интензитет употребе (продаје) производа, а не ознаке. Не видимо ни један оправдани

разлог зашто се реклама производа не би узимала у обзир приликом интензитета

употребе знака. Не само то, сматрамо да би за интензитет употребе знака у смислу

који треба да буде процењиван приликом утврђивања познатости ознаке, требало да

буду узете у обзир све радње коришћења на које носилац има искључиво право –

између осталог употреба у пословној документацији и реклами. Тачно је да куповина

производа обележеног ознаком на несумњив начин показује упознатост релевантне

јавности са знаком, али смо мишљења да би докази у прилог употребе у реклами или

документацији такође морали бити узети у обзир.

Имајући у виду изнету дефиницију овог критеријума са којом се не слажемо, Водич

упозорава да овај фактор не би требало ценити самостално те да не би као једини

могао доказати репутацију ознаке. Наше је пак мишљење да је овај критеријум важан

као један од квантитативних, и да је нужно узети га у обзир.

270 Више о томе: Sjodm Henrik, Torn Fredrik, „When Communication Challenges Brand Associations: A
Framework for Understanding Consumer Responses to Brand Image Incongruity“, Journal of Consumer
Behavior, Vol. 32, 2006., такође и Tushnet Rebecca, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and
Cognitive Science“, Texas Law Review, Vol. 86, 2008.
271 Ово је дефиниција из Водича EUIPO, како је то наведео у одељку 3.1.3.3.



169

3. Трајање употребе ознаке

С обзиром на то да се репутација ознаке стиче временом, да је реч о појму који се

квалитативно гради кроз време, јасно је да је трајање употребе ознаке један од

критеријума које је потребно узети у обзир. Испитаћемо у анализи која следи његове

домете за потребе утврђивања статуса познатости.

 Дужина трајања

Поћи ћемо од питања шта тачно дужина трајања употребе ознаке може говорити о

њеној познатости. Оно што је засигурно јасно то је да кратка употреба ознаке говори

јасно у прилог закључку да о познатости не може бити речи. Даље, уколико се

поставља питање шта подразумева кратка употреба ознаке, може се закључити да је

немогуће у апсолутној вредности одредити испуњеност овог критеријума у некој од

временских мерних јединица. Мишљења смо да је потребно флексибилно ценити овај

критеријум, узимајући у обзир околности конкретног случаја – која врста производа

је у питању, којим интензитетом се уобичајено повезује са потрошачима и слично. С

обзиром на то да је за упознавање релевантног дела јавности са одређеном ознаком

потребно време, јасно је да је трајање употребе жига релевантан критеријум. Дакле,

из наведеног следи налаз да кратко трајање употребе жига указује на малу могућност

да је ознака позната.

Следеће питање које постављамо односи се на то шта дуга употреба ознаке говори о

њеној познатости? Чини се да се правилном логичком анализом овог питања не може

доћи до закључка супротног ономе који је изведен из претходног обрнутог питања.

Мишљења смо да сама дужина употребе конкретне ознаке, без испуњености макар

још једног од других релевантних критеријума, не мора нужно подразумевати и њену
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познатост – сасвим је могуће да ознака без обзира на дуготрајну присутност на

тржишту није постала посебно позната, из различитих могућих разлога: услед

неатрактивности производа, његове слабе заступљености на тржишту,

недистинктивности ознаке или слично. Стога, закључујемо да се дуга употреба

ознаке има ценити као позитиван показатељ познатости само онда када постоји

испуњеност и осталих критеријума, а да посматрано самостално, не може бити

поуздан показатељ познатости ознаке.

 Временски ток употребе ознаке

У овом делу осврнућемо се на покушај дефинисања временског тока употребе, како

бисмо испитали шта заправо подразумева процена овог критеријума, односно на који

начин би он требало да буде оцењен да би могао бити ваљан показатељ познатости

ознаке. Наиме, задатак од којег полазимо тиче се дефинисања почетка и краја

временског тока употребе ознаке.

Када је реч о дефинисању почетка временског тока употребе, видимо овде две

могућности – прво, да се као почетак употребе узима датум регистрације, и друго –

да се као почетак употребе узима моменат када се ознака заиста почела

употребљавати у промету, невезано за то да ли тај моменат претходи датуму

регистрације или му следи, при чему је од посебног значаја ова потоња ситуација. О

томе да ли о употреби ознаке може бити речи пре његове регистрације јасно се

изјаснио и Завод за интелектуалну својину у предмету поводом жига Шаљић

мелеми272, где је заузет став да се не може стриктно тумачити норма која говори о

употреби ознаке на начин који подразумева да „жиг“ не може бити коришћен у

промету пре свог настанка. Ово је и логично имајући у виду да употреба саме ознаке

у промету (која се у одређеном моменту правно штити жигом) управо и јесте

релевантна када је реч о стицању статуса познатости, а да је моменат регистрације у

272 Решење Завода за интелектуалну својину бр. 2016/2301-Ж-2005/1441-53221 од 05.02.2016. године.
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случају када се ознака и раније користи потпуно ирелевантан. Стога, закључујемо да

се као моменат почетка временског тока употребе ознаке узима онај моменат када се

ознака заиста почела користити у промету, без обзира на то да ли је регистрација

учињена раније или касније. С тим у вези, указали бисмо и на још једно битно

питање које се у пракси појавило као спорно.

Начелно је могуће да је одређена ознака на некој територији интензивно коришћена

током периода од, примера ради, двадесет година. Такође, могуће је да је током тог

периода ознака уживала заштиту жигом од пете до петнаесте године трајања, када је

носилац одлучио да не продужи важење свом жигу, иако је наставио да ознаку

интензивно користи у промету. Након периода од три године, носилац поново штити

своју ознаку жигом – аналогно горе изведеном закључку, носилац таквог жига који

траје само годину дана такође може уживати проширену заштиту, без обзира на

релативно кратко трајање његове регистрације.

Сада ћемо, пак, анализирати нешто другачију ситуацију - када је реч о престанку

временског тока употребе ознаке мишљења смо да такође има места посебној

анализи овог питања. Уколико носилац права на ознаци из горе наведеног примера

сада престане да употребљава ознаку у промету, она природно услед интензивне

употребе може и даље уживати статус познатости и неколико година након

престанка њене употребе273. Поставља се питање да ли ће носилац оваквог жига моћи

да ужива проширену заштиту и да спречи друга лица да користе исте или сличне

ознаке за било које производе, уколико он своју ознаку више не користи? Наше је

мишљење да овде нема потребе одступити од уобичајених правила која регулишу

употребу ознаке као услов њене заштите. Дакле, уколико није истекао период од 5

година од регистрације, чињеница да ознака није коришћена неће утицати на вршење

овлашћења. Уколико јесте прошло више од пет година, биће испуњени услови за

273 Примера ради, жигом је заштићена ознака Дрина за цигарете. Ова роба била је у промету на
локалном тржишту више од 40 година – уколико је носилац жига престао са пласманом Дрина
цигарета, те ознака није коришћена од 2014. године, не може се рећи да она данас не ужива одређену
репутацију у вези са предметним производом.
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престанак жига због некоришћења, а судска заштита неће бити могућа услед

неиспуњености услова коришћења274.

Сходно наведеном, може се закључити да временска димензија употребе ознаке јесте

битан фактор приликом процене познатости. Поново, и она се може посматрати у

корелацији са другим критеријумима, и њен утицај се на тај начин може

релативизовати. Примера ради, назив дугоочекиваног модела неког посебног

телефона заиста се брзо прошири у релевантним круговима јавности – испитивањем

тржишта могуће је показати упознатост великог процента учесника релевантне

јавности са њим. Ово услед специфичног тржишта, уобичајене интензивне праксе

промоције новог производа који је посебно вредан, јединствен и слично. Ипак,

сматрамо да су овакве специфичне ситуације сувише ретке да би нарушиле

правилност у закључку да временска димензија употребе ознаке често јесте у

одговарајућој корелацији са њеном познатошћу. Такође, имајући у виду изложене

дилеме о питању почетка, прекида, и престанка употребе ознаке и њиховог дејства на

оцену овог критеријума, може се закључити да се овај критеријум има ценити

узимајући у обзир реалност употребе ознаке. Другим речима, чињеница да законске

одредбе регулишу употребу и престанак употребе жига, не утиче на закључак да се за

оцену овог критеријума узима у обзир употреба ознаке, без обзира на то да ли је у

почетку употребе била регистрована или не.

4. Географска распрострањеност употребе ознаке

Критеријум географске распрострањености употребе ознаке подразумева

дефинисање дела територије на којем се она употребљава – претпоставка је да што

већи део територије покрива производ обележен испитиваним знаком, то је већи

допринос овог критеријума остварењу квалитета познатости. Имајући у виду

савременост тржишта и механизама размене информација на којима се заснива,

основано је преиспитати релевантност овог критеријума.
274 Ово поново изузимајући погрешан став Врховног касационог суда на који смо у ранијем тексту
указали.



173

Наиме, посматран самостално, овај критеријум не говори ништа о упознатости

релевантне јавности са ознаком. Сасвим је могуће да се производ обележен знаком

пласира широм целе територије државе. Међутим, могуће је и да се производ пласира

на малом делу тржишта, као и да постоји велики број других конкурентских

производа услед којих је обележени производ у слабијем фокусу потрошача.

Међутим, најбитнији аргумент који се тиче оспоравања овог критеријума односи се

на информациону револуцију и нове начине употребе ознаке, пре свега интернет.

Наиме, учесници на тржишту већ годинама уназад увелико препознају значај

рекламирања на интернету, који је од некадашњих гласила у виду новина, телевизије

и радија дефинитивно преузео примат. Посебна погодност интернета у вези са

рекламирањем тиче се неупоредиво нижих трошкова, у односу на средства која су се

користила раније. У том смилу, указујемо на пораст реклама на друштвеним мрежама

и интернету уопште. Имајући у виду наведено, неопходно је у обзир узети и

глобални карактер интернета, односно доступност његовог садржаја са било ког

места на свету. Тако, неспорно је да уколико постоји намера, веома је лако учинити

доступном рекламу за одређени производ свим заинтересовним лицима широм света,

уз занемарљиве трошкове и веома кратко време. С обзиром на наведено, основано је

испитати како би требало правилно ценити испуњеност овог критеријума имајући у

виду да се врло лако може доказати употреба знака на целој територији, имајући у

виду коришћење знака у реклами која је доступна на интернету.

Постоје и ставови који се залажу за то да овај критеријум треба ценити у смислу

географског подручја на којем се у понуди налазе производи који су предмет

обележавања. Сматрамо да је приликом процене овог критеријума од посебног

значаја узети у обзир остале околности тржишта. Примера ради, чињеница да се неки

производ пласира у само једном граду државе могла би бити индикатор слабе

остварености овог критеријума. Међутим, уколико би наведени пример подразумевао

да је таква употреба рецимо у Београду, посматрано у односу на тржиште Србије

мишљења смо да претпостављена индикација онда не би важила.
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5. Мере којима се подстиче продаја

Реч је о промотивним активностима носиоца услед којих ознака постаје видљива

широком кругу лица. Наиме, овај критеријум истакнут је као посебно битан, имајући

у виду да га домаћи Закон о жиговима изричито нормира275 кроз појам познавања до

којег је дошло путем промоције знака. Наиме, неспорно је да овај услов сам за себе

не може бити довољан за процену познатости. Чини се да је његова улога битна

услед тога што скреће правац процене познатости са уског круга лица – корисника

производа у питању на шири круг лица која су потенцијални корисници, или која су

се једноставно услед сусрета са рекламом упознала са ознаком, иако начелно не

спадају нити у потенцијалне нити у стварне купце производа у питању.

6. Степен препознатљивости ознаке од стране релевантне јавности

Степен препознатљивости ознаке од стране релевантне јавности изричито је

прописан Заједничким Препорукама у вези са одредбама о заштити општепознатих

ознака276 као један од битних критеријума који се узимају у обзир приликом

утврђивања познатости. Наше је мишљење да овај критеријум спада у квалитативне

критеријуме, и да је од суштинског значаја приликом процене остварености овог

стандарда. Мислимо да је од велике важности раздвојити овај критеријум од

критеријума броја лица која препознају дату ознаку, који је у својој природи мерило

квантитативне природе. Наиме, степен препознатљивости ознаке дефинишемо као

јасноћу и квалитет асоцијација које се у вези са одређеном ознаком јављају у свести

потрошача. Другим речима, што јасније одређена ознака буди у свести учесника

тржишта одређене, конкретне асоцијације у вези са производом у питању, то се она

275 Одредба члана 5 ст. 5 ЗОЖ.
276 Заједничке Препоруке у вези са одредбама о заштити општепознатих ознака, усвојене на тридесет и
четвртој скупштини држава чланица Светске организације за интелектуалну својину 20. Септембра
1999. године. Даље у фусноти: Заједничке препоруке.
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може сматрати препознатљивијом. Ипак, у пракси још увек нису одређени јасни

критеријуми у вези са тиме на који начин се степен препознатљивости неке ознаке

има мерити. Самим тим, тешко је говорити о прагу препознатљивости који сугерише

да ознака ужива потребан ниво познатости. Чини се да је реч о мерилу које је

немогуће проценити без испитивања релевантних учесника тржишта, као и њиховог

доживљаја конкретне ознаке. Сада ћемо испитати различите моделе оваквих

испитивања који се у пракси користе.

Психологија складиштења информација у људској свести и њиховог поновног

активирања објашњава на које начине се може утврђивати и проучавати степен

препознатљивости одређене ознаке од стране потрошача. Разликујемо два нивоа

препознатљивости неке ознаке – један ниво подразумева препознатљивост у оквиру

одређене категорије производа, где учесници на тржишту јасно идентификују ознаку

у оквиру дате групе производа. Други ниво препознатљивости пак подразумева

јасноћу информација коју ознака носи у односу на сам производ.

У том смислу, могу се издвојити три приступа процени степена препознатљивости

када је реч о првом поменутом нивоу 277.

Први приступ своди се на навођење опште категорије којој припада производ

обележен спорним знаком, уз питање потрошачима да наведу најупечатљивије

производе из дате категорије. Примера ради, уколико се ради о процени познатости

ознаке „Милка“, питање које би се поставило потрошачима било би да наведу

чоколаду за коју сматрају да је најпознатија. Дакле, принцип на којем се овај тест

заснива тиче се препознавања ознаке као доминантне у одређеној општој категорији.

Јасно је да се код оваквог испитивања као кључно јавља дефинисање питања које се

упућује потрошачима278 .

277 Jacoby Jacob, наведено дело, 2008.
278 Примера ради, уколико би се питање дефинисало превише уско, тако да се испитаницима остави
могућност да одговор сведу на само једну ознаку, то би водило томе да у једној категорији производа
постоји само једна позната ознака, што просто не одговара истини – у поменутом примеру, очекивано
је да Милка чоколаде у Србији уживају приближно једнаку популарност као рецимо чоколаде
Најлепше жеље.
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Други приступ тиче се теста који се заснива на постављању питања по обрнутом

принципу, где би потрошачи који препознају ознаку требало да је сместе у

одговарајућу општу категорију. Примера ради, питање које се у оваквим тестовима

поставља потрошачима гласило би: да ли знате шта је Милка? Оваквом истраживању

може се замерити то да заправо не представља испитивање познатости ознаке, већ

само испитивање да ли се ознака препознаје као ознака одређеног производа, што

само по себи не говори много о чувености знака.

Трећи приступ одмеравања степена препознатљивости ознаке од стране релевантне

јавности тиче се испитивања потрошача на такав начин да им се предочи и општа

категорија и одређена ознака, уз питање да ли сматрају да је ознака позната. Рецимо,

у складу са наведеним примером, питање према трећем тесту би гласило: „да ли

сматрате да су Милка чоколаде познате“, или „да ли бисте оценили Милка чоколаде

као најпознатије“, и сл.

Други поменути ниво препознатљивости ознаке тиче се конкретних асоцијација које

се у вези са ознаком и производом који обележава јављају. Јасно је да се ова вредност

може најбоље утврдити испитивањем потрошача, те поменутим тестовима. У

контексту поменутог примера Милка чоколаде, питање које је овде релевантно било

би: шта помислите када чујете Милка чоколаде? Имајући у виду раније изнета

запажања о разликовању појмова жига са репутацијом и општепознатог знака,

мишљења смо да управо овај други ниво препознатљивости показује репутацију

ознаке, те да спада у најважније критеријуме који би требало узети у обзир. Дакле, за

разлику од свести о постојању ознаке као ознаке неког производа константног

извора, други ниво препознатљивости ознаке подразумева и јасне асоцијације

другачије природе (не о само о ком је производу реч већ о каквом је производу реч).

Сходно наведеном, мишљења смо да овај критеријум указује на неопходност

укључивања испитивања потрошача у доказе којима се показује његова оствареност.

О нужности и недостацима овог доказног средства биће речи у даљем тексту

дисертације (одељак 1.7).
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Пре него што се осврнемо на коришћена доказна средства, истаћи ћемо неколико

смерница из Водича ЕUIPO када је реч о напред наведеним критеријумима. Пре

свега, Водич наводи да је потребно у обзир узети само доказе који се односе на

употребу у односу на производе идентичне оном за коју је ознака регистрована, а не

и сличне. Даље, уколико је ознака регистрована за широк списак производа који за

циљ имају другачију јавност, потребно је процењивати познатост за сваку од тих

различитих производа. У случају да се само за део производа утврди познатост, има

се узети да знак ужива проширену заштиту само у погледу тих производа279. Овакав

закључак збуњује јер је нејасно шта је тачно последица утврђења делимичне

познатости знака (у контексту производа које покрива). Наиме, имајући у виду

садржину правне заштите познатих жигова, тј. да се заштита пружа и према

различитим производима, нејасно је на шта се тачно односи ово ограничење.

Даље, Водич садржи смернице о тренутку у односу на који познатост треба ценити –

наиме, неопходно је да знак ужива репутацију у тренутку подношења пријаве за

супротстављени знак. Занимљиво је да се успоставља правило да ознака треба да

ужива репутацију и у моменту доношења одлуке о приговору – аналогном применом

овог правила на поступак оглашавања ништавим жига по основу сличности ознаке са

ранијом познатом ознаком, чини се да ово правило није основано, односно да није у

сагласности са нормом која прописује да ознака треба да испуњава услове за заштиту

у тренутку регистрације.

Када је реч о доказима, Водич указује на важно правило да ће се у обзир узимати и

они докази који датирају након момента у односу на који се познатост доказује,

имајући у виду да се познатост стиче током дужег временског периода, те да овакви

докази могу бити индиције раније стечене познатости280. Даље, истиче се да се

овакви докази цене у контексту других показатеља познатости знака а који датирају

из периода у односу на који се познатост доказује. Слично правило Водич садржи и у

279 Више о овоме видети на стр. 11 одељка Ц5 Водича EUIPO.
280 Рецимо, уколико се доказује познатост у односу на 2010. годину, релевантан може бити доказ у
виду награде за дугогодишњи квалитет неког производа која је добијена 2014. године.
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односу на доказе који датирају из периода који битно претходи циљаном моменту.

Неопходно је у обзир узети уобичајене токове тржишта конкретног производа у

питању, имајући у виду различиту могућу динамику развоја познатости ознака281.

Потом, Водич даје смернице како се цени познатост сложене ознаке. Спорно питање

поставља се у ситуацији када је жигом заштићен сложени знак који у себи садржи

фигуративни и вербални елемент. Наиме, питање је може ли се успоставити

познатост само једног елемента (по правилу, речи) на основу употребе целокупног

заштићеног знака. Заузет је став да се у том случају може успоставити и познатост

засебног елемента уколико је он доминантан у сложеном знаку, тј представља његов

значајан део.

IV. Коришћена доказна средства

Познатост представља особину ознаке коју је немогуће утврдити непосредним

опажањем или увидом од стране судије или испитивача у управном органу – на лицу

које тврди да има овлашћења из проширене заштите познатих ознака лежи терет

доказивања да овакав статус и докаже. Међутим, како је раније споменуто, у домаћој

пракси постоји и становиште суда282 да познатост ознаке није потребно доказивати

онда када ова чињеница ужива статус општепознате. Хипотетички, може се такође

догодити и да супротна страна у двостраначком поступку не оспорава познатост

ознаке у питању, када је такође примењиво процесно правило да се чињенице које су

међу странкама неспорне не доказују.

У том смислу, основано је испитати да ли је познатост ознаке нужно доказивати у

сваком случају. Имајући у виду одсуство другачијих специјалних норми које би

281 Рецимо, тржиште производа из области телекомуникација се развија изузетно брзо и промене у
виду појаве нових и нестанка постојећих ознака су изузетно честе, услед чега је могуће да одређена
ознака стекне познатост за изразито кратак временски период, али и да је изгуби неуобичајено брзо.
282 Видети у другој глави првог дела дисертације под одељком VI.
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уредиле ово питање, мишљења смо да се на утврђивање познатости имају применити

општа процесна правила о доказивању чињеница. У том смислу, надаље ћемо

испитати поједина доказна средства која су уобичајена у судским и управним

поступцима поводом познатих ознака283.

1. Демоскопска испитивања

Демоскопска испитивања представљају истраживања тржишта ради утврђивања

познатости ознаке, вероватноће настанка забуне међу потрошачима, постојања

одређеног мисаоног повезивања, или неке од последица које су предмет проширене

заштите познатих ознака. Наиме, ово доказно средство посебно је развијено у

Америци и Европској унији, док је на локалном тржишту још увек недовољно

коришћено. Оваква тестирања организују специјализиване агенције, а она се

заснивају на различитим моделима тестова који за циљ имају утврђење начина на

који потрошачи опажају конкретну ознаку, односно асоцијација које се у вези са том

ознаком појављују. Наиме, у теорији су испитивања учесника на тржишту оцењена

као важна, имајући у виду да заштита жига управо и постоји због њихове правилне

информисаности284. Међутим, имајући у виду бројне недостатке овог доказног

средства285 отворено је питање његовог стварног домета.

У области права жига постоје различита демоскопска испитивања – најчешћа су она

која за циљ имају утврђење вероватноће настанка забуне између супротстављених

знакова, међутим постоје и испитивања у сврхе утврђења вероватноће разводњавања,

губљења дистинктивности, стицања дистинктивности и слично. У америчкој

283 За више о тешкоћама приликом доказивања познатости видети: Xuan-Thao Nguyen, „The New Wild
West: Measuring and Proving Fame and Dilution under the Federal Trademark Dilution Act“, Albany Law
Review, Vol. 63, 1999. Такође видети и: Xuan-Thao Nguyen, „Fame Law: Requiring Proof of National
Fame in Trademark Law“, Cardozo Law Review, Vol. 33, 2011.
284 Више о истраживањима учесника на тржишту у области заштите жига видети: Berger T. James,
Halligan R. Mark, „Trademark surveys“, Oxford, 2012.
285 Sarel Dan, Marmorstein Howard, „The Effect of Consumer Surveys and Actual Confusion Evidence in
Trademark Litigation: An Empirical Assessment“, The Trademark Reporter, 2009.
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стручној јавности постојало је неколико истраживања286 вредних пажње која су за

сврху имала анализу и оцену утицаја демоскопских истраживања у споровима

поводом жигова. На овом месту посебно издвајамо истраживање спроведено 2013.

године 287.

Можемо разликовати неколико спорних питања која позивају на опрез приликом

коришћења оваквих испитивања у сврхе доказивања одређених појава у вези са

жиговима. Наиме, демоскопска испитивања могу подразумевати једноставније

облике тестова попут анкета или упитника који за задатак имају прикупљање

одређених информација од учесника релевантне јавности. Са друге стране, она

такође могу имати облик сложених психолошких испитивања која треба да се

заснивају на прецизним методолошким правилима како би донела употребљиве и

валидне резултате. За потребе нашег истраживања, наведену разлику можемо

илустровати примерима испитивања броја лица која препознају одређену ознаку (као

једноставнијег облика испитивања које не захтева сложени методолошки приступ), с

једне стране, и примером испитивања настанка оштећења дистинктивности ознаке с

друге стране. Наиме, вероватноћа наношења штете дистинктивности услед сличности

две супротстављене ознаке подразумева установљавање одређене последице, као и

узрочне везе између ње и уско одређеног узрока. Поред наведеног примера, ови

сложенији облици демоскопских испитивања подразумевају анализу вероватноће

настанка забуне, оштећења угледа или сличних појава, где је заправо потребно

испитати везу између одређених објективних појава као узрока и субјективних

ацосијација у људској свести као последица. Указаћемо на неке од уочених проблема

који се при оваквом испитивању појављују, како бисмо истакли сложеност ових

испитивања односно испитали у којој мери су она нужна или потребна у случајевима

утврђивања познатости ознаке. За потребе ове илустрације користићемо пример

испитивања вероватноће наношења штете дистинктивности неке ознаке.

286 Видети више у Barton Beebe, „An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement“,
94 Califоrnia Law Review 1581, 2006., затим у Shanti, Adam Omar, “Measuring Fame: The Use of
Empirical Evidence in Dilution Actions”, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 5,  2001.
287 Diamond Seidman Shari, Franklyn J. David, „Trademark Surveys: An Undulating Path“, Texas Law
Review, Vol. 92, 2014.
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Први проблем приликом оваквих испитивања представља дефинисање последице

која се испитује. Наиме, да би се утврдило да је дистинктивност неке ознаке

нарушена, односно да се може нарушити, потребно је дефинисати како ова вредност

изгледа у редовним околностима и на који начин се може мерити њена нарушеност,

те који праг остварености овакве негативне последице чини дистинктивност

нарушеном. Ми можемо начелно приметити да се дистинктивност може мерити

брзином и јасноћом асоцијација које се у вези са одређеном ознаком јављају, али

истичемо да је тешко одредити начине на које би се ове вредности прецизно мериле,

као и одредити степене њихове остварености који подразумевају битну промену.

Дакле, посебан изазов приликом спровођења демоскопских испитивања представља

дефинисање последице која се испитује као и начина њеног правилног одмеравања.

Даље, следећи проблем који уочавамо јесте утврђивање узрочне везе између узрока и

последице која се испитује288. На примеру оштећења дистинктивности, то заправо

значи да би било валидно једино оно испитивање које је тако одређено да

неутралише све друге могуће узроке који би евентуално довели до исте последице

(примера ради, употребу у вези са различитим производима од стране самог титулара

услед чега ознака такође може да губи на дистинктивности). Наведено захтева

познавање широког спектра околности које могу да доведу до одређене последице.

Овај проблем у методологији научних истраживања начелно се решава на два

начина. Први начин подразумева одређивање контролних и експерименталних група

(где је једна изложена неком стимулансу а друга не, на који начин се неутралишу

одређене варијабле које би могле утицати на валидност разултата). Други начин на

који се неутралишу варијабле тиче се излагања истих испитаника различитим

стимулансима. Недостатак оваквог превазилажења проблема у области испитивања

која се тичу жигова јесте у томе што није реч о једној варијабли која треба да се

неутралише, већ често о великом броју различитих узрока, услед чега је немогуће

покрити на овај начин све могућности (односно такво испитивање, да би било

288 Више о овоме у:Jacoby Jacob, „Experimental Design and the Selection of Controls in Trademark and
Deceptive Advertising Surveys“, Тhe Trademark Reporter, 2002.
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методолошки исправно, подразумевало би неразумно велики број испитаника и било

би скопчано са другим организационим тешкоћама).

Посебан проблем у вези са испитивањима у области жигова је што се често не тражи

да се утврди да је одређена последица настала, већ да се утврди да постоји

вероватноћа да ће до ње доћи. Наведено додатно усложњава захтеве структуре

испитивања односно тестова који се користе. Примера ради, за потребе утврђивања

нарушавања дистинктивности услед сличности млађе ознаке са старијом познатом

ознаком, у управном поступку приговора против млађе ознаке, која се још увек у

промету не користи, чини се да оваква испитивања морају почивати на великом броју

хипотетичких тврдњи,  што их чини додатно непоузданим.

Наведени проблеми приликом одређивања структуре односно садржаја тестова који

се користе у пракси указују да је реч о захтевном подухвату, те да би њихова

употреба имала смисла само ако је праћена озбиљним методолошким приступом која

подразумева комбинацију знања из области психологије и права жига, односно

познавања реалних околности у којима се промет одвија.

Ограничавајући се сада само на испитивања познатости неке ознаке, вратићемо се на

неколико почетних теза како бисмо утврдили да ли су демоскопска испитивања у

овом смислу нужна, потребна и смислена. Питање познатости ознаке може бити

одређено са квантитативног аспекта, у смислу дела релевантне јавности који ознаку

препознаје, и у квалитативном смислу, у смислу квалитета ознаке који подразумева

да се њена својства могу нарушити на другачији начин него што је то случај са

ознакама стандардне снаге облежавања. Чини се јасним да нема пуно аргумената који

би оспорили примену анкете или сличних тестова који би за сврху имали

прикупљање информација о броју лица који ознаку препознаје, дакле о

квантитативном аспекту. С друге стране, имајући у виду наведене разлоге односно

проблеме у испитивању, закључујемо да је употреба демоскопских испитивања у

сврхе процене овог квалитативног аспекта скопчана са бројним тешкоћама.
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Овакав закључак не упућује нужно на то да је квалитативан аспект потребно

занемарити, односно да он није и не треба да буде део процене приликом утврђења

да ли је нека ознака позната или не. Напротив, како смо раније навели квалитативна

димензија појма жига са репутацијом је суштински битан елемент овог појма, и не

треба је занемарити. Изведени закључак само указује на то да је питање процене

познатости кроз демоскопска испитивања сложено питање те да је нужно испитати и

другачије начине.

Дакле, у зависности од приступа оправданости проширене заштите, испитивању

потрошача може се приступити или ради утврђивања броја потрошача који познају

ознаку, или ради утврђивања квалитета њихових асоцијација. Ипак, треба поћи од

тога да резултати оваквих испитивања не представљају апсолутну истину те да је реч

о једном несавршеном доказном средству које је потребно ценити као и исказ

сведока, и уопште сваки доказ који подразумева укљученост људског фактора289.

Несавршеност оваквих испитивања подразумева следеће могуће недостатке:

погрешан или недовољан узорак испитаника, погрешно постављена питања (рецимо

сугестивна), лажирање или неправилна обрада резултата, непружање истинитих

одговора, и слично.

Како бисмо испитали да ли се о познатости неке ознаке од стране релевантне

јавности може дознати и мимо демоскопских испитивања која представљају

непосредан метод утврђивања доживљаја учесника на тржишту, у наредном одељку

испитаћемо тзв. посредне методе, показатеље у виду расправа и коментара на

форумима, у медијима, на друштвеним мрежама и слично.  О њима ће бити речи у

наредном одељку.

2. Друга доказна средства

Од осталих доказних средстава у циљу утврђивања познатости најчешће се користе:

исправе (докази о висини финансијских улагања у промоцију ознаке, фактуре којима

289 Rappeport Michael, „Litigation Surveys - Social Science as Evidence“, The Trademark Reporter, 2002.
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се показује количина и распрострањеност производа обележених ознаком,

промотивни материјали, и слично). Такође, посебну тежину у пракси имају одлуке

судских или других органа где је већ утврђен статус познатости ознаке. Наиме,

основано је запитати се да ли је за остваривање заштите довољно доказати овај

статус позивањем на раније одлуке других органа где је овај статус већ утврђен. Уз

ограду да је ово питање уређено процесноправним правилима о доказним средствима

у одговарајућим поступцима, ми бисмо указали да је наведено питање сложено,

посебно имајући у виду динамичну/променљиву природу карактеристике која је

предмет оцене.

О овом питању имао је прилике да се изјасни и ЕСП у предмету Puma SE v. EUIPO290

када је одлучивао о жалби против одлуке Општег суда као више инстанце у односу

на жалбено веће EUIPO. Наиме, у конкретном случају носилац жига који се позивао

на статус познатости своје ознаке као основ за приговор против сличне

супротстављене ознаке, оспоравао је одлуку Завода који није узео у обзир раније

одлуке Завода на које се подносилац позвао а којима је утврђен статус познатости

ознаке у питању. Иако је ово питање додатно усложњено применом процесних

правила која се примењују у поступку приговора, сматрамо да је образложење ЕСП

битно имајаћи у виду да је заузет став да се раније одлуке морају ценити као

чињенично питање, те да је начелно могуће утврдити статус познатости и на овај

начин.

Основано је испитати у којој мери је примерено познатост утврђивати вештачењем.

Наиме, полазећи од тога да се вештачењу прибегава онда када су за утврђење неке

чињенице потребна посебна стручна знања којима суд не располаже, мишљења смо

да познатост ознаке не би требало да буде предмет вештачења. У даљем тексту

дисертације291 биће више речи о томе ко је најподобнији субјекат који би вршио

процену познатости ознаке –указујемо на став заузет у домаћој судској пракси да је

290 Пресуда Европског суда правде у предмету C-564/16, Puma SE v. EUIPO, od 28.06.2018. године.
291 Више о овоме у трећој глави другог дела дисертације, под одељком I.
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чувеност жига питање које оцењује искључиво суд, те да нема места одређивању

вештачења.

Имајући у виду раније заузет став да се проширена заштита пружа оним ознакама

које су подобне да буду „искоришћене“ или „оштећене“ на законом прописан начин,

мишљења смо да су кључна она доказна средства која показују квалитет асоцијације

која се код учесника на тржишту јавља. Другим речима, употреба свих других

доказних средства без наведеног не може бити довољна за утврђење посебног статуса

ознаке који јој доноси проширену заштиту.

Наведено је посебно важно када се има у виду еволуција начина размене

информација, која пре свега подразумева њихову лаку преносивост и широку

присутност.

V. Релевантна јавност за утврђивање познатости ознаке

Из досадашње садржине рада јасно проистиче да се познатост ознаке не може ценити

одвојено од доживљаја потрошача у вези са њом, те је једно од кључних питања

дефинисање релевантне јавности у оквиру које би ознака требало да буде позната.

Сматрамо да се ово питање може разложити на два кључна дела, од којих један има

квантитативну димензију а други квалитативну. Наиме, потребно је поћи од тога ко

чини релевантну јавност, а затим и одредити који део релевантне јавности треба

узети у обзир.

У вези са првим питањем постоје два различита приступа – један се односи на

јавност која је уско одређена као јавност која је у одређеној вези са контекстом у

којем се знак употребљава, и други који се тиче одређивања релевантне јавности као

опште јавности, без обзира на везу и присутност испитиваних потрошача у
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круговима у којима се знак користи292. С обзиром на битне последице оваквих

приступа, у наредном делу приступићемо њиховој анализи.

Наиме, први приступ, принцип „ограничене јавности“ заступљен је и у домаћем

Закону о жиговима - чл. 5 ст. 5 прописано је да се релевантном јавношћу сматрају

стварни и потенцијални купци робе којом се знак обележава, као и лица укључена у

канале њене дистрибуције. Истичемо да је овде реч о роби за коју је ознака

заштићена, а не о роби у односу на коју се ознака у конкретном случају неовлашћено

употребљава. Овакво одређење одговара решењу које је прихваћено у Европској

унији, као и Заједничким препорукама Светске организације за интелектуалну

својину293. Наиме, у поменутим Заједничким препорукама релеватан сектор јавности

обухвата, али се не ограничава на:

1) актуелне или потенцијалне купце производа који се обележава знаком;

2) лица укључена у канале његове дистрибуције;

3) пословне кругове који се баве производом који је обележен знаком.

Дакле, Препорукама су јасно дефинисана три сектора јавности која се узимају у

обзир, иако је јасно назначено да листа није искључива. Сва три сектора су

дефинисана тако да је реч о ограниченој јавности, односно само о лицима која су или

би на неки начин могла бити упућена на производ обележен одређеним знаком.

Овакав систем који се у теорији још назива и систем „нише“полази од тога да је

довољан степен познатости онај који се остварује међу круговима који се очекивано

налазе у контакту са спорном ознаком. Можемо закључити да је реч о нижем

стандарду познатости, с обзиром на логичан закључак да ознака има знатно више

шансе да буде позната у тим круговима, него у кругу опште јавности. Поборници

оваквог система истичу као битну предност то што би у супротном одређењу остале

лишене проширене заштите оне ознаке којима се обележава специфичан производ,

292 Више о овим приступима видети у: Folmer Fleur, „Relevant public for determining the degree of
recognition of famous mark, well-known marks and marks with reputation”, International  Association for the
Protection of Intellectual Property, Helsinki, 2013.
293 Заједничке препоруке, члан 2. првог дела.
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рецимо машински или рударски алат, са којима општа јавност ретко долази у

контакт.

У вези са другим, квантитативним питањем, у Заједничким препорукама Светске

организације за интелектуалну својину такође су дате одређене смернице, за разлику

од решења из домаћег Закона о жиговима који не садржи ни једну одредбу у том

смислу. Наиме, препорукама је прописано да уколико је ознака позната макар у

једном од три дефинисана сектора јавности, сматраће се да је позната у тој држави.

Даље, уколико је мањи степен познатости остварен макар у једном од та три сектора,

може бити сматрана познатом у тој држави. Напослетку, наводи се да у конкретном

случају ознака може бити сматрана познатом и онда када није позната или мање

позната ни у једном од релевантних сектора јавности. Овај трећи став уноси одређене

нејасноће, али верујемо да је идеја била да се заштита пружи и оном знаку који је

познат у другој држави чланици. Такође, међу факторима који се неће захтевати

наводи се и захтев да је знак познат широкој јавности у тој држави294. На тај начин је

и изричито искључен други систем одређивања релевантне јавности.

Истина је да је у изложеном решењу из Заједничких препорука учињено

квантитативно степеновање до одређеног нивоа – и даље остаје нејасно који

проценат релевантног сектора јавности је потребан да би се ознака сматрала

познатом.

Други систем је систем опште јавности, који је прописан у праву САД295. Дакле, овај

приступ подразумева да се захтева да је ознака позната у целокупној јавности, без

обзира на то у којим круговима се прометује производом обележеним ознаком, као и

на његову специфичност. Овако дефинисана јавност подразумева знатно виши

стандард који је теже достићи, а и доказати. Наиме, како бисмо испитали предности и

294 Члан 2. став 1. тачка Ц Заједничких препорука.
295 Усвајањем TDRA 2006. године напушта се систем нише у пракси органа САД и усваја се принцип
опште јавности као релевантне. За више о томе видети: Beebe Barton, „A Defense of New Federal
Trademark Antidilution Law“, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 16,
Issue 4, 2006.
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недостатке овог решења у односу на приступ заступљен у домаћем праву,

изложићемо теоријске ставове који оправдавају његово постојање.

Проширена заштита пружа се у односу на производе који су другачији од оних који

су обухваћене заштитом ознаке у питању. Полазећи од раније одређених разлога

пружања проширене заштите, постављамо питање да ли је за наступање одређених

последица (а самим тим и нарушавање функција познате ознаке) нужно да она буде

позната и у јавности која не тангира производ у питању, или је довољно да буде

чувена само у релевантном кругу јавности. Уколико се као меродаван прихвати тај

метод (одређен функцијом проширене заштите), онда се чини довољним да ознака

буде позната само у релевантној јавности, јер ће управо у односу на њу бити

ослабљена информациона функција заштићеног знака. Дакле, проширена заштита

постоји јер је ознака постала толико позната, да ће код релевантне јавности врло лако

настати нарушавање њене функције услед употребе за другачије производе, имајући

у виду јачину асоцијација које се у вези са њом стварају. Стога је ирелевантно да ли

је ознака позната и код шире јавности – њена функција у односу на ту ширу јавност

можда и неће бити нарушена.

Наведено се може прихватити као основано када је реч о наношењу штете

дистинктивности или репутацији, међутим када је о искоришћавању

дистинктивности или репутације реч ситуација је дијаметрално супротна. Наиме, да

би познатост жига била искоришћена употребом у вези са другачијим производом,

неопходно је да она постоји у свести оних учесника на тржишту у вези са којима се

позната ознака неовлашћено користи. У супротном, када ознака не би била позната у

датим круговима, онда њено коришћење не би представљало „бесплатну вожњу“,

имајући у виду да лице које је неовлашћено користи од тога не би уживало никакве

предности. Сходно томе, наш је закључак да је познавање ознаке у другим круговима

нужно да би постојала радња искоришћавања њене дистинктивности или репутације.

Наведена анализа показује да је основано одређивање релевантне јавности као шире

од оне која се тиче само производа који је обухваћен заштитом жига у питању када је
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реч о једној радњи повреде (искоришћавању). Међутим, такође је показала да нема

основа захтев да познатост постоји у генералној јавности, дакле и у оним круговима

који не тангирају ни једну од две врсте производа у питању када је реч о нарушавању

дистинктивности или репутације.

Ипак, заговорници приступа захтева опште јавности као његово оправдање истичу да

се овако омогућава резервисаност проширене заштите само за мало број посебно

познатих ознака. Чини се оправданим закључак да је извесно да овакво одређење

релевантне јавности показује да разлог проширене заштите у том систему не лежи у

томе што је позната ознака подобна за повреду већим бројем радњи од стандардних

ознака, већ да разлози леже у нечему другом.

Уочавамо сада, за разлику од почетне позиције у овој анализи, да постоје четири

могућа система одређивања релевантне јавности:

1. Релевантна јавност за жигом заштићени производ (присутан у домаћем и у

законодавству ЕУ);

2. Релевантна јавност за производ у односу на који се ознака неовлашћено

употребљава;

3. Релевантна јавност као укупност учесника на тржишту који чине релевантну јавност

за жигом заштићени производ и производ у односу на који се жиг неовлашћено

употребљава;

4. Општа јавност која подразумева укупност становништва на одређеној територији.

Такође уочавамо да је дефинисање релевантне јавности у директној зависности од

разлога проширене заштите. Уколико се као разлог узме подобност ових ознака за

посебне радње повреде, онда констатујемо да релевантна јавност треба да буде

одређена у зависности од конкретног случаја односно радње у односу на коју се

заштита пружа. У случају нарушавања дистинктивности или угледа, релевантна

јавност требало би да буде одређена као под ставком један. У односу на
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искоришћавање дистинктивности или угледа, релевантна јавност требало би да буде

одређена као под тачком три.

Без обзира на приступ одређењу релевантне јавности, потребно је дефинисати на који

начин познатост треба ценити у оквиру тако дефинисане релевантне јавности.

Наиме, наведено подразумева анализу овог појма у два правца – територијални део

неке државе-регије у односу на који се релевантна јавност има испитати, као и у

суштинском, квантитативном смислу који део релевантне јавности представља

довољан круг лица да би се ознака сматрала познатом. О потоњем ће бити више речи

у наредној глави овог дела дисертације, где ћемо анализирати однос квантитативних

и квалитативних критеријума за утврђивање познатости ознаке. У одељку који следи

испитаћемо различите приступе одређења територијалног аспекта питања релевантне

јавности, у настојању да дефинишемо онај који би био у складу са одређеним појмом

познатости и другим критеријумима за његову процену.

1. Територијални аспект

Ово питање од већег је значаја код ознака које важе на површински већој територији,

попут ознака које се штите жигом Европске уније, него код ознака које су заштићене

само у једној држави. Међутим, сматрамо да је питање релевантне јавности у односу

на територију често питање које ће имати практични значај када је реч о доказивању

познатости, имајући у виду уобичајено достављане доказе у овом погледу. Примера

ради, наведена проблематика подразумева опредељење о томе да ли је довољно

доказати познатост ознаке у одређеном делу јавности који се налази само у једном

делу територије земље у којој је ознака заштићена, или је неопходно да такво

испитивање покрије целу територију? Како смо већ нагласили, ово питање од

посебног је значаја за Европску унију, те ћемо указати на став који је заузео ЕСП,

чиме је одредио битно правило у примени овог института.
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Реч је о предмету Iron Smith kft v. Unilever NV296, у којем је ЕСП одлучивао о

приговору против пријаве за жиг „be impulsive“ пред мађарским заводом за

интелектуалну својину, а по основу сличности са ранијим комунитарним жигом

„Impulise“, те по основу одредбе која регулише заштиту познатих жигова. Имајући у

виду да је носилац ранијег жига доставио доказе о познатости жига у само неким

државама чланицама, Италији и Уједињеном Краљевству, поставило се питање може

ли на основу тако утврђеног чињеничног стања да се успостави неопходан статус

ознаке са репутацијом за потребе вршења заштите према ознаци која је пријављена у

Мађарској. Конкретно, питања која су у овом предмету постављена ЕСП-у су

следећа:

1) Да ли је за потребе приговора против ознаке у једној држави чланици довољно да се

утврди да ознака ужива репутацију у једној (другој) држави чланици?

2) Да ли се критеријуми који се тичу процене да ли је ознака која се штити

комунитарним жигом озбиљно коришћена имају применити и у контексту

територијалних критеријума за процену тога да ли ознака ужива репутацију?

3) Да ли носилац права на ознаци који докаже репутацију у неким државама чланицама,

које представљају битан део територије Европске уније, може такође бити обавезан

да достави и релевантне доказе у односу на државу у којој жели да користи заштиту?

4) Уколико је одговор на претходно питање негативан, да ли је тачно да услед

неупознатости јавности у држави чланици у којој се ознака не користи неће бити

испуњен и додатни услов проширене заштите, постојање штете по дистинктивни

карактер и репутацију или њихове нелојално искоришћавање? Какве доказе је

потребно да достави носилац жига како би доказао да постоји испуњеност овог

другог услова?

Очигледно је да се постављена питања тичу управо дилеме о територијалној

одређености критеријума за утврђивање познатости, имајући у виду релевантну

државу/регију у којој је ознака у питању регистрована. Пре него што изнесемо заузет

296 Пресуда Европског суда правде у предмету Iron Smith kft v. Unilever NV, C-125/14.
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став ЕСП-а, задржаћемо се кратко на дилеми у вези са питањем о процени постојања

озбиљне употребе заштићене ознаке у односу на процену познатости – на ранијем

месту указали смо на забуну у вези са овим питањем која постоји услед става

Врховног касационог суда297. Наиме, наше је мишљење да се процена озбиљне

употребе ознаке и процена познатости ознаке не подударају, тј да изједначавање ових

захтева никако не би било оправдано. Другим речима, мишљења смо да су докази

неопходни за доказивање озбиљне употребе далеко мањег стандарда од доказа

потребних за доказивање статуса познатости. Даље, како је то раније појашњено,

приликом доказивања репутације потребно је доказати да ознака у питању заиста

носи одређене јаке асоцијације, да врши своју функцију разликовања посебно

ефикасно, док наведено није од значаја за доказивање озбиљне употребе – питање

употребе је захтев који се односи на сваку ознаку, пре свега на ознаку са уобичајеном

снагом обележавања. Наше је мишљење да треба строго разликовати ова два захтева,

те да захтев употребе као захтев одржавања жига у важности ваља тумачити потпуно

независно од репутације ознаке. Овакав став заузео је и ЕСП.

Када је реч о другим постављеним питањима, ЕСП је нашао:

1) могуће је да познатост буде утврђена на територији државе чланице која није она у о

којој се заштита тражи, те ће се сматрати да ознака ужива репутацију у Европској

унији уколико та територија представља њен битан део.

2) чак и уколико је репутација стечена у оквиру дела Европске уније, али не у јавности

релевантној за државу чланицу у којој се заштита тражи, носилац права на ознаци ће

ипак уживати проширену заштиту уколико докаже да комерцијално значајан део

јавности у тој држави препознаје знак, ствара везу између два супротстављена знака,

као и да постоји стварна и тренутна повреда његовог права, односно озбиљан ризик

да ће до такве повреде доћи у будућности.

Изложеним ставом ЕСП је стао на становиште да се за процену познатости ознаке не

мора захтевати познатост у релевантној јавности у сваком делу територије државе-

297 Види фусноту 176.
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регије у којој жиг важи. Потврђен је принцип битног дела релевантне јавности.

Покушаћемо сада да аналогно применимо установљено правило и за утврђивање

познатости у оквиру једне државе – примера ради, могло би се сматрати да је

одређена ознака позната иако је приложеним доказима обухваћена само јавност

једног града – уколико такав део јавности представља битан део у односу на целу

државу. Такође, посебно уочавамо да је ЕСП овде увео један стандард до тада

непознат у примени овог института – стандард комерцијално значајног дела

јавности298.

Суд је разграничио јавност у односу на коју се процењује да ли постоји повреда, и

јавност која је потребна за утврђивање познатости, и јасно их квалитативно

раздвојио. Наиме, уколико је за потребе остваривања заштите неопходно доказати да

постоји стварна повреда или озбиљан ризик да до ње дође, за то је неопходно

доказати да постоји веза299 одређеног квалитета у свести потрошача. У случају

изложеног предмета, ознака није уживала познатост у Мађарској, али је суд стао на

становиште да уколико носилац жига докаже да комерцијално релевантан део

јавности у Мађарској повезује ознаку са супротстављеном ознаком на одређени

начин, носилац ће имати права на заштиту. Из оваквог одређења јасно је да

комерцијално значајан део јавности није исто што и релевантна јавност у смислу

одредбе која регулише захтеве за утврђење познатости. Међутим, мишљења смо да је

тешко прецизно одредити домете овог појма, комерицијално значајног дела јавности

у једној држави, имајући у виду да је у образложењу одлуке изостао било какав

параметар који би га ближе дефинисао.

298 Конкретно, у ставу II изреке поменуте пресуде наводи се: If the earlier Community trade mark has
already acquired a reputation in a substantial part of the territory of the European Union, but not with the
relevant public in the Member State in which registration of the later national mark concerned by the
opposition has been applied for, the proprietor of the Community trade mark may benefit from the protection
introduced by Article 4(3) of Directive 2008/95 where it is shown that a commercially significant part of that
public is familiar with that mark, makes a connection between it and the later national mark, and that there
is, taking account of all the relevant factors in the case, either actual and present injury to its mark, for the
purposes of that provision or, failing that, a serious risk that such injury may occur in the future.
299 О посебној мисаоној вези говорили смо у другој глави првог дела дисертације, с посебним освртом
на став који је заузео Европски суд правде у предмету Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom
Limited.
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Овакав приступ подударан је са решењем које садрже и Заједничке препоруке, у

раније цитираном члану два. Наиме, наведено представља широк приступ одређењу

територијалног домашаја појма познатости ознаке. На овом месту ћемо се задржати

на чињеници да је према наведеном ставу суда, а и према спорном члану 2 став Д

тачка 2300 Заједничких препорука, могуће да се пружи заштита и оној ознаци која

није позната у држави чланици у којој се заштита захтева. Наведени принцип можда

има оправдања у регионалним системима попут Европске уније, где важи начело

јединственог тржишта и где би се оваквим решењем оно и подржало као и да би се у

крајњој линији подржали титулари жигова као припадника једне привредне целине.

С друге стране, примећујемо да се Заједничке препоруке не односе само на Европску

унију већ на све чланице Светске организације за интелектуалну својину, међу

којима је мноштво појединачних земаља, попут Републике Србије. Можемо испитати

домет овакве препоручене одредбе, односно шта би тачно био разлог њене доследне

примене у домаћем систему, тј. какве би последице имала. Доследном применом ове

одредбе закључило би се да носилац жига чија је ознака позната у секторима

релевантне јавности у некој другој држави, а не Србији, има права да се супротстави

употреби свог или сличног знака и то за обележавање било којих производа. Имајући

у виду да учесници домаћег промета у таквој ситуацији нису упознати са старијом

ознаком, ми не видимо на који начин би се њен углед или дистинктивност могао

нарушити или искористити. Такође, не видимо начин на који би настала  могућност

забуне код потрошача, односно да би дошло до нарушавања било које од жигом

заштићених функција ознаке. Сходно наведеном, ми се слажемо са делом теорије

који упућује критике оваквом решењу301, и сматрамо да нема места овако широком

одређењу територијалног аспекта познатости ознаке. Као две највеће замерке

уочавају се следеће појаве:

1) неоправдано широком територијалном заштитом познатих ознака штети се локалним

учесницима на тржишту. Забраном употребе исте или сличне ознаке на тржишту где

300 Реч је о одредби којом је прописано да држава чланица може да утврди да је знак познат чак и онда
када није познат нити једном релевантном сектору јавности те државе.
301 Grinberg Maxim, “The WIPO Joint Recommendation Protecting Well-known Marks and Forgotten
Goodwill”, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2005.



195

она није позната не штити се ни једна жигом обухваћена фукција, док се са друге

стране домаћим трговцима ускраћује предност коју би остварили ослањањем на неку

постојећу ознаку. У крајњој линији, они ће уложити одређена средства у

осмишљавање и развој нове ознаке, чиме ће нужно бити изложени додатном трошку.

Не сматрамо нелегитимним ослањање на туђе ознаке онда када то не води забуни

међу потрошачима или оштећењу њихових других функција.

2) такође, овакво решење штети и потрошачима, имајући у виду да ће се крајњи трошак

додатних улагања у развијање и осмишљавање нове ознаке локалних трговаца на

крају превалити на њих, у складу са основном економском логиком. Такође, као један

од аргумената у прилог овој тврдњи наводи се и да ће потрошачи такође имати

одређени трошак упознавања са новом ознаком и везивања асоцијација којим ће

идентификавати производ који је њом обележен. Сматрамо ипак да овај аргумент

није ваљан, јер је реч управо о ситуацији када се спречава употреба ознаке која је

слична или иста оној која није позната на тој територији, него на некој другој. Стога,

сматрамо да, и када се заштита не би пружала оволико широко, потрошачи би опет

били изложени истом трошку упознавања са новом ознаком, зато што им ранија није

била позната.

Ми остајемо при ставу да је у конкретном случају најјачи разлог за ускраћивање

овако широке заштите чињеница да је жиг територијално право, и да његова

познатост стога треба да буде цењена у оквиру територије у којој се заштита пружа.

Такође, имајући у виду да не би дошло до оштећења заштићених функција жига у

изнетом примеру, сматрамо да нема ни основа за ово проширење.

У америчкој теорији се као пример где је усвојено овакво решење наводи предмет

“Grupo Gigante”302. Наиме, овде је заштита пружена наведеном називу односно знаку

којим је означаван познати ланац мексичких ресторана са традицијом дугом преко

четрдесет година. Тужени је након тридесет година постојања овог ресторана, који је

302 Ibid.
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био популаран међу грађанима  Тексаса и околних области Америке, отворио ланац

пиљара под истим називом. Тек након девет година од када је тужени започео

пословање под овим називом, тужилац је отворио свој први ресторан у САД. Ипак,

амерички судови пружили су заштиту тужиоцу, наводећи да је у време почетка

коришћења млађег знака ова ознака већ била позната у релевантном сектору

јавности, без обзира што није било употребе ознаке на америчком тржишту.

Иако често коментарисана у наведеном контексту, примећујемо да је ова одлука

добар пример одустајања од захтева употребе знака који се сматра познатим на

територији где се заштита тражи, иако у конкретном случају постоји познатост

знака на тој територији. Овај предмет није пример пружања заштите оној ознаци

која ужива познатост на територији неке друге државе, како је то, по нашем

мишљењу екстремно, предложено Заједничким препорукама.

Сходно свему наведеном, можемо закључити да је питање територијалне

одређености појма релевантне јавности питање поводом којег постоје различити

приступи у теорији и пракси. Имајући у виду раније изнета запажања о разлозима

проширене заштитите познатих ознака, закључујемо да нема основа за одређивање

релевантне јавности као опште јавности. Такође се чини да се може направити

разликовање дефинисања релевантне јавности онда када се статус познатост утврђује

поводом конкретне повреде, када ће у зависности од природе повреде (нарушавања

или искоришћавања дистинктивности односно угледа) овај појам чинити јавност на

тржишту производа који се обележава спорном ознаком, односно јавност на тржишту

производа који се обележавају спорном и старијом ознаком. С друге стране, можемо

разликовати и дефинисање релевантне јавности у случају када се статус познатости

утврђује невезано за конкретну повреду у питању, о чему ће бити  речи у даљем

тексту303.

303У трећој глави другог дела дисертације.
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VI. Закључак прве главе другог дела дисертације

У овом делу рада анализирали смо појмове општепознатог знака и ознаке са

репутацијом, као и разлике у критеријумима који се процењују приликом њихове

идентификације. Утврдили смо да постоје садржинске разлике између ових

појмова те да не треба примењивати једнаке критеријуме.

Такође, анализирајући појединачно критеријуме прописане Заједничким

препорукама утврдили смо да постојећа метода процене познатости има исувише

отворених питања, те да је неопходно неке критеријуме дефинисати као обавезне.

Испитујући различите приступе дефинисању релевантне јавности, утврдили смо да је

овом питању потребно другачије приступити када је реч о утврђивању познатости с

једне стране, него када је реч о утврђивању постојања последица које су у корпусу

проширене заштите познатих ознака с друге стране. За потребе процене познатости

ознаке, релевантна јавност је она која је у вези са ознаком чија се познатост

процењује. Такође, уколико је реч о процени нарушавања дистинктивности или

угледа, као релевантна јавност треба да буде одређена она јавност која је у вези

са старијом ознаком која је предмет повреде. Када је реч о процени

искоришћавања дистинктивности или угледа, релевантна јавност је увећана за

учеснике оног тржишта на којем се млађа ознака неовлашћено употребљава.
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Глава 2

Однос квантитативних и квалитативних критеријума

После анализе примењиваних критеријума за оцену познатости ознаке, у другој глави

овог дела дисертације посветићемо се испитивању природе потребних критеријума

који одређују познатост ознаке. Наиме, у теорији постоје разилажења о томе да ли

квалитативни критеријуми треба да буду део процене овог статуса или не. Уз

почетну хипотезу да квантитативни услови нису довољни за утврђивање

остварености стандарда који доноси проширену заштиту, испитаћемо да ли наведена

правилност стоји те у којој мери ово утиче на одређивање поуздане методе за

процену познатости. У овом делу рада биће преиспитани супротстављени ставови, уз

посебан осврт на углед ознаке као једно од две посебно заштићене вредности.

I. Квантитативни критеријуми

Квантитативни критеријуми подразумевају процену следећих околности које

карактеришу одређену познату ознаку:

1) део јавности који препознаје ознаку на одређени начин (број људи);

2) удео који производ обележен ознаком у питању има на тржишту;

3) географску распрострањеност употребе знака (примера ради, број градова или

земаља);

4) величину инвестиције уложене у промовисање знака;

5) временски континуитет употребе ознаке;

Другим речима, квантитативни критеријуми јесу сви показатељи интентзитета

употребе неког знака који се могу бројчано исказати. У теорији постоје различити
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ставови у вези са „доказном снагом“ оваквих показатеља. Наиме, један део теорије304

је на становишту да је одређена оствареност квантитативних стандарда довољна да се

утврди познатост ознаке односно да јој се пружи проширена заштита. Примера ради,

уколико испитивања показују да осамдесет посто испитаника препознаје ознаку и

везује је за одређено порекло, сматраће се да је ознака у довољној мери позната.

Међутим, други део теорије је на становишту да квантитативно критеријуми не могу

бити од искључивог односно довољног значаја305, те да се не могу ценити одвојено

од испуњености квалитативних критеријума који би указали на стваран квалитет

мисаоне везе о којој је било речи у ранијем тексту рада306.

Испитаћемо могућност да се познатост ознаке одређује према унапред задатим

вредностима остварености неких од побројаних критеријума. Наиме, једна од

почетних теза овог рада јесте став да унапред апсолутно одређене бројчане

вредности остварности квантитативних критеријума нису поуздане за утврђивање

познатости ознаке. У ранијој пракси307 стандард познатости утврђивао се управо на

овај начин – примера ради, уколико се може утврдити да ознаку препознаје више од

половине учесника који чине релевантну јавност, ознака ће се сматрати познатом.

Даље, уколико производ обележен предметном ознаком остварује високи проценат

удела на тржишту, рецимо преко педесет посто, аутоматски би се сматрало да је

познака позната. Мишљења смо да овакав стандард данас није примењив, суштински

из једног битног разлога – нових начина преноса информације и савремених

технологија којима се комуникација одвија далеко брже и једноставније него што је

то био случај пре појаве интернета. Испитаћемо на који начин наведене промене у

савременом тржишном промету утичу на право жига, а понајвише управо на ознаке

које уживају проширену заштиту.

304 Овакаб принцип примењен је у Водичу EUIPO.
305 За више о оваквом ставу и ауторима који га заступају видети у: Влашковић Ксенија, докторска
дисертација (2016), стр. 88.
306 Друга глава одељак III првог дела дисертације.
307 Примера ради, у националном законодавству Холандије одређено је да се тај проценат креће
између једне четвртине и једне половине учесника релевантне јавности, што је дефинисано пресудом у
предмету Giorgio c. s. / Tatari, BMM- bulletin 2000.
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За разлику од некадашњих средстава промоције знака, која су подразумевала

штампу, телевизију и радио, као и рекламе, билборде, флајере и слично, данас се

готово све услуге рекламирају путем интернета – званичних интернет страница,

спонзорисаних реклама на високо посећеним страницама и друштвеним мрежама и

слично. За разлику од периода пре двадесет година, данас учесници на тржишту који

нуде нов производ не морају да уложе ни приближно толико средстава ради

комуникације са потрошачима308. Довољно је да успоставе интернет страницу или

отворе налог на некој од друштвених мрежа, и њихова понуда постаје непосредно

видљива и доступна милионима људи широм света. Стога, мишљења смо да унапред

задате вредности остварености неких од побројаних критеријума не морају нужно да

осликавају реално и релевантно стање ствари када је реч о посебној познатости

ознаке, а још мање о њеној репутацији. Наиме, чињеница да је рецимо страницу на

друштвеним мрежама на којој се званично промовише нека ознака посетило више од

милион људи, данас заправо не говори много309. Мишљења смо да наведено посебно

важи за критеријуме који се односе на промоцију знака или на његову доступност

јавности310.

Најбитнији квантитативни критеријум свакако је број учесника релевантне јавности

који препознаје ознаку, који је прописан и Препорукама Светске организације за

интелектуалну својину. Наиме, поставља се питање могу ли истраживања која

показују да одређени проценат релевантне јавности препознаје ознаку бити узета као

довољан доказ познатости неке ознаке, уколико постоји унапред задати проценат

испитаника који је потребно остварити. У вези са наведеним уочавамо две битне

околности:

308 За више о импликацијама оглашавања на интернету на положај носилаца жигова видети: Поповић
Душан, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на интернету“, Право и привреда, бр. 4-
6, 2011.
309 Ово пре свега због тога што је брзина приступа садржајима на интернету као и количина времена
која се на то потроши далеко већа него раније. Следствено, пажња коју учесници у промету поклањају
оваквим садржајима знатно је снижена, имајући у виду бројност информација која им је свакодневно
доступна.
310 Примера ради, данас се цена рекламе на друштвеној мрежи Фејсбук креће од 0,25 долара по клику
(постоји неколико различитих метода обрачуна цене, међутим општи закључак је да је реч о врло
доступном медију за оглашавање). За више инф. видети на:
https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?ref=fbb_budgeting.
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1) Није могуће унапред задати одређени проценат испитаника који би задовољио

испуњеност овог стандарда имајући у виду да су околности промета у вези са

различитим производима битно другачија, те би неки проценат у једној области

представљао релевантан показатељ док у другим областима не би311.

2) Друга битна околност тиче се управо револуције у свету комуникационих

технологија – чињеница је да је данас много лакше остварити неки проценат

познатости ознаке него што је то било у релативно блиској прошлости. Другим

речима, чак и да постоји унапред одређени проценат познатости у смислу дела

релевантне јавности, могућност да се тај стандард достигне се кроз време битно

мењала, и данас представља сигурно лакше оствариву вредност него што је то било у

прошлости. Имајући у виду константу у равоју комуникационих технологија,

сматрамо и да би било незахвално сада одредити проценат који би евентуално

одговарао потребама права жига, управо јер се очекује да ће ознаке све лакше, брже и

масовније бити комунициране јавности у времену које долази.

Наведено је од мањег значаја за критеријуме који се могу бројчано одмерити а који

се тичу рецимо удела производа на датом тржишту, односно интензитета оствареног

промета датим производом. Чињеница да је производ обележен ознаком у питању

продат у изузетно великом броју примерака, који у процентуалном смислу

представља знатно одступање од редовних околности на тржишту, јесте од значаја.

Изведена анализа показује да је приликом оцене квантитативних критеријума и

њиховог утицаја на утврђивање познатости нужно узети у обзир све околности

конкретног тржишта. Наизглед висока бројчана оствареност неког од критеријума не

мора нужно да подразумева и посебан статус дате ознаке у односу на конкурентске

311 Наведено зависи пре свега од броја конкурентских производа на релевантном тржишту. Примера
ради, у сектору индустрије авиомеханике где постоји укупно пет фирми у свету, проценат од 30%
испитаника у релевантној стручној јавности не би представљао индикативан податак. Док супротно
томе, исти проценат у сектору кондиторских производа представља значајнији показатељ познатости,
имајући у виду да је број конкурентних производа знатно већи.
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ознаке, имајући у виду убрзан и олакшан начин преноса информација у савременом

технолошком друштву.

II. Квалитативни критеријуми

За разлику од квантитативних критеријума који подразумевају различите вредности

које је могуће бројчано одредити, квалитативни критеријуми јесу они који указују на

квалитет асоцијација које потрошачи везују за испитивану ознаку. Како је напред

појашњено, посредством савремених средстава комуникације, данас је могуће да

једна ознака буде широко и интензивно присутна у свести потрошача услед

рекламирања и употребе, пре свега на интернету.  Међутим то никако не подразумева

и нужно постојање одређеног квалитета асоцијација у вези са наведеном ознаком.

Ово стога што се данас велики број ознака употребљава управо на овај начин, те оне

постају познате великом броју лица који заправо не везује за њих никакве

асоцијације услед одсуства било каквог личног искуства у вези са производом који се

њима обележава. Стога, једна од почетних теза ове дисертације јесте управо та да

квалитативни критеријуми морају бити узети у обзир приликом процене познатости,

а не само квантитативни, имајући у виду да би потоњи могли бити лако приказани

као високо остварени. Другачије срочена, ова теза подразумева да проширену

заштиту треба да уживају само оне ознаке које заиста изазивају асоцијације

одређеног квалитета код великог дела релевантне јавности. Пружање проширене

заштите свим ознакама које задовољавају испуњеност само квантитатиних

критеријума водило би преширокој употреби овог института, а такође било би и

неосновано са становишта разлога проширене заштите, о чему је било речи раније312.

Сходно наведеном, у даљем тексту рада анализираћемо квалитативне критеријуме

које би требало узети у обзир, као и могућности њихове процене.

312 У трећој глави првог дела дисертације.
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 Углед ознаке

Како је раније у овом раду наведено, квалитативни критеријуми подразумевају

асоцијације које релевантна јавност везује за одређени знак, и стога чине његов

углед. Можемо разликовати неколико типова асоцијација о којима је овде реч – један

свакако подразумева асоцијацију на извор производа. Други тип асоцијација

подразумева вредносни суд о производу који ознака симболише – скуп информација

о другим карактеристикама неког производа. Чини се да су за утврђење тога да ли

ознака ужива репутацију од значаја пре свега ови потоњи. На овом месту ћемо се

осврнути на раније изнету тезу да репутација познатих ознака заправо подразумева

постанак ознаке симболом који носи одређене вредности, што је последица

интензивне употребе од стране титулара жига и јаких асоцијација које ознака

генерише. Наиме, може се поставити питање да ли за процену тога да ли ознака

ужива углед треба испитати да ли је веза између информације и ознаке постала

независна од везе са производом који ознака обележава. Наведено подразумева

управо да ознака ужива одређени углед, односно да је вредносно одређена не више

информацијом о пореклу, него информацијама односно асоцијацијама вредносног

карактера. Одвојено је питање на који начин се ово може измерити. Наиме, чини се

да се овакво својство не може утврдити без испитивања мишљења потрошача, макар

када је реч о потребама судског или управног поступка. С друге стране, чињеница је

и да свако у зависности од свог личног животног искуства, може одредити да ли нека

ознака ужива ово својство или не. Примера ради, илустроваћемо наведену тезу овако;

једноставним одговором на питање шта помислите када видите знак Ферари?,

већини људи ће се наметнути следеће асоцијације – брзина, луксуз, ексклузива,

аутомобили. Исто тако, на питање шта помислите када видите знак Персил? већини

људи се неће јавити много другачијих асоцијација осим – средство за прање, чисто.

Наведено представља екстреман пример разлика између асоцијација које се за ознаку

везују, где видимо да се за неке ознаке много израженије и јаче везују асоцијације

које немају директно везе са производом који је ознаком обележен. Управо бројност

оваквих асоцијација указује на то да ли одређена ознака ужива углед или не. Наше је
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мишљење да је једино ово прави показатељ угледа ознаке у оном смислу који треба

да је учини подобном за проширену заштиту. Мишљења смо да је важно раздвојити

процену угледа ознаке и угледа производа који је њом обележен. Како смо раније

навели, неспорно је да ознака поприма одређени углед управо захваљујући искуству

релевантне јавности са датим производом и његовим карактеристикама. Али у оном

тренутку када такав утисак постане довољно утиснут у саму ознаку, њен углед може

се ценити одвојено.

Постоје и специјализоване агенције за процену вредности и угледа ознака.  Једна од

њих313 развила је сопствени модел за процену вредности ознаке (Brand Asset

Valuator),  који је заснован на четири кључна елемента: диференцијација, која треба

да одреди колико је ознака дистинктивна у поређењу са другим ознакама у истој

категорији производа; релевантност, која  показује колико бренд има лично значење

за потрошаче; поштовање, које треба да покаже колико се високо бренд цени у

поређењу са другим ознакама у истој категорији; познавање, које треба да покаже

шта потрошачи мисле да ознака представља. Овај модел само је један од многих

сличних који су уобичајени за процену угледа ознаке, и видљиво је да циљ није

испитивање самосталности ознаке у односу на производ који је предмет

обележавања, вeћ само вредносни ниво асоцијација које ознака носи.

 Околности које је потребно узети у обзир приликом оцене угледа ознаке

У овој дисертацији већ је било речи314 о томе како ознака стиче репутацију, те

нећемо понављати раније изнете наводе. Ограничићемо се овде само на оне

околности које је потребно узети у обзир приликом утврђивања угледа ознаке.

Сматрамо да се наведене околности могу поделити у две групе – оне које се тичу

саме ознаке, и оне које се тичу других, независних фактора.

313 Агенција носи назив Young and Rubicam, више о томе у: Magid Manning Julie, Cox D. Anthony, Cox
D. Sena, „Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution“, American Business Law
Journal, Vol. 43, 2006, 37.
314 Одељак III прве главе првог дела дисертације у којем смо разматрали факторе које утичу на
стварање репутације ознаке.
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У прву групу спадају свакако асоцијације које ознака за себе везује. Како смо раније

појаснили, могу се разликовати три степена ових асоцијација – оне које се тичу

порекла производа, оне које се тичу карактерисика производа, и оне које се тичу

независних вредности када ознака постаје симбол за одређене појмове. На овом

месту можемо испитати да ли наведено значи да оне ознаке које везују само прва два

степена асоцијација не треба да буду обухваћена проширеном заштитом (примера

ради, ознака коју потрошачи препознају као ознаку одређеног произвођача и она за

коју су кроз искуство везали утисак да је реч о квалитетном производу одређеног

стандарда). Може се поставити такође и питање да ли би упознатост великог броја

учесника релевантне јавности на овај начин са ознаком био недовољан за

успостављање проширене заштите. Имајући у виду раније изнета запажања о разлици

између општепознатих ознака и ознака са репутацијом, следи да квалитет асоцијација

које се у односу на ознаку везују јесте разлика која се узима у обзир. У том смислу

релевантна је разлика између ознака које буде само први степен асоцијација и ових

потоњих. Међутим, сматрамо да нема основа за закључак да је разлика између ознака

које буде асоцијације на квалитет производа и оних које представљају појам за себе,

разлика која одређује познате ознаке у смислу проширене заштите.

Све наведене асоцијације које ознака везује утврђују се у односу на учеснике

релевантне јавности, дакле реч је о околности која није под утицајем титулара, и у

том смислу је објективна.

У прву групу околности поред наведених асоцијација такође могу да спадају и

околности које се тичу производа који је предмет обележавања – евентуалне награде,

признања за његов квалитет и слично. Поред наведеног, на углед ознаке може да

утиче и углед титулара жига. Ипак, приликом оцене наведеног сматрамо да је

потребно поступати уз опрез, јер постоје бројне околности које могу да поремете ову

узрочно последичну везу између угледа титулара и ознаке (примера ради, титулар

ознаке је познат у јавности као контроверзна личност који прати изузетно лош углед.

Међутим, производ који титулар пласира под предметном ознаком може бити сасвим

супротно, изузетног угледа због квалитета и успеха који постиже на тржишту).
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Такође, иако би се начелно могла сврстати у ову прву групу, мишљења смо да

околности попут дужине употребе знака, висине улагања у промоцију знака,

маркетиншких активности и слично, не би требало узимати као предмет процене

приликом утврђивања угледа знака. Ово стога што све наведене околности могу, али

и не морају да воде одређеном закључку у вези са угледом ознаке, те смо мишљења

да би фокус требало да остане на асоцијацијама које ознака ствара, пре свега.

Сматрамо да је углед ознаке важно ценити узимајући у обзир оне асоцијације које су

проистекле из употребе ознаке у вези са одређеним производом (не занемарујући

овде однос одвајања везе између ознаке и производа). Дакле, овде се полази од тезе

да ниједна ознака не ужива репутацију сама по себи, инхерентно, већ се репутација

стиче кроз употребу. Ово питање треба раздвојити од питања познатих појмова који

су у јавности већ широко познати, а који су жигом заштићени. Примера ради, реч

Сатурн велики број људи препознаје као назив једне од планета из сунчевог система.

Сматрамо да је за потребе утврђивања постојања репутације потребно у обзир узети

само оно познавање јавности које подразумева свест о употреби ознаке у вези са

одређеним производом, те посебне асоцијације које су услед такве употребе настале.

Овакав став заузет је и у Водичу EUIPO315, као и у судској пракси. Примера ради, у

предмету поводом ознаке Фернандо Алонсо316, сви докази које је носилац поднео

тицали су се познатости ознаке као имена чувеног возача формуле из Шпаније, док

ниједан доказ није показивао употребу ознаке у вези са одређеном робом за коју је

жиг регистрован. Дакле, неопходно је да докази о угледу ознаке упућују на углед

који је стечен кроз употребу у односу на производ обухваћен заштитом, а не на углед

који је ознака свакако уживала пре регистрације, или који се не тиче заштићеног

производа. Може се поставити питање како би требало ценити углед оних ознака које

по својој природи представљају фантастичне појмове, а пре њихове регистрације

носилац жига их је промовисао у вези са различитим производом у односу на онај

који је накнадно обухваћен заштитом.

315 Ближе објашњено под тачком 3.1.1 одељка Ц Водича EUIPO, стр. 7.
316 Одлука EUIPO у предмету  R 11/2008-4, Casas de Fernando Alonso, од 22/07/2010.
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Када је реч о другој групи околности за које сматрамо да их је потребно узети у

обзир, мислимо на оне факторе који нису непосредно везани за саму ознаку или

њеног титулара. Ту спада природа тржишта производа који је предмет обележавања,

затим број конкуренатских ознаки и посебно њихова снага. Све ове околности треба

да буду узете у обзир приликом процене угледа ознаке.

 Методе процене угледа ознаке

Може се поставити питање на који начин се утврђује свест релевантне јавности о

угледу неке ознаке. Пре свега, кренућемо од питања да ли је нужно утврђивати

утисак јавности о угледу неке ознаке испитивањем учесника на тржишту, или постоје

други показатељи који би на довољно поуздан начин могли говорити о угледу који

ознака ужива, тако да се не мора прибегавати психолошким тестирањима људи.

На првом месту, испитаћемо у којој мери рекламирање ознаке као симбола одређене

вредности може да утиче на ово питање, односно да говори о стварном угледу који

ознака ужива. Ово питање се може анализирати на два нивоа – по садржају саме

рекламе, или о другим околностима које је одређују. Примера ради, ознака за пиће

Швепс промовисана је као симбол зрелости317. Даље, ознака за аутомобил Јагуар

промовисана је као симбол за луксуз и престиж. Другим речима, садржаји поруке

кроз коју се ознака представља јавности у одређеној мери стварају асоцијације које

се за њу везују. Ово је природан и неоспоран процес, који важи за сваку појаву у

друштву – људи из контекста неке ситуације идентификују као одређене  утиске о

појмовима које су у том искуству сусрели. Други ниво утицаја рекламе на углед

ознаке подразумева друге околности које се за њу везују – пре свега место и прилике

у којој се ознака представља учесницима у јавности. Примера ради, уколико се

ознака рекламира само на одређеним догађајима који су организовани у посебно

свечаном маниру, који окупљају људе из одређеног друштвеног скупа, ознаци

природно прираста део тог укупног утиска.

317Неки од слогана којима се промовише ово пиће, такође заштићени жигом: за мушкарце, не и за
дечаке; захтева чврст карактер; за оне који знају шта желе.
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Сада ћемо испитати да ли начин комуницирања ознаке јавности, с обзиром на

садржај поруке и околности у којима се шаље, може бити од утицаја на процену

угледа ознаке. Наше је мишљење да наведено представља ипак само објективни

показатељ, и да никако не може бити узето као довољан доказ стварног угледа који

ознака ужива. Ово стога што, чак и када су заиста све околности остварене на начин

да објективно показују да ознака ужива јасно одређени углед, у реалности он може

бити сасвим другачији у свести потрошача услед других околности – примера ради,

афера које се везују за конкретну робу или слично.

Следећи метод утврђивања угледа који ознака ужива у промету може бити сазнавање

утиска потрошача на посредан начин – испитивањем свих материјала који би могли

дати овакве информације. Примера ради, у пракси се често користе извештаји

приватних агенција, маркетиншких или других, које показују који брендови уживају

највећу популарност у одређеној области, подручју или слично. Даље, у ову сврху

могу послужити извештаји из медија који показују да је нека ознака постала симбол у

јавности за одређени квалитет. Примера ради, уколико се у домаћој јавности од

стране новинара или стручне јавности учестало користи термин „ради као

сингерица318“, то може бити показатељ тога да ознака Сингер ужива одређени углед

као симбол вредног, прецизног и брзог рада.

Посредно сазнавање утиска јавности може бити учињено и кроз анализу јавно

доступних исказа учесника на тржишту о датој ознаци. У том смислу углед ознаке

могао би се утврђивати освртом на форуме на којима се расправља о производу који

је обележен ознаком, анкете, и слична истраживања.

Сви наведени методи заправо представљају методе посредног утврђивања угледа

ознаке, и заједно представљају алтернативу испитивању потрошача у вези са угледом

конкретне ознаке као методи непосредног утврђивања угледа. Указујемо на то да

318 Сингер је ознака за популарне машине за шивење.
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домаћа пракса, онда када уопште узима квалитативне критеријуме као релевантне,

искључиво користи методе посредног утврђивања односно доказе изведене њиховим

коришћењем. Аутор овог рада није пронашао нити један пример утврђивања

познатости испитивањем учесника на тржишту о стварним асоцијацијама које чине

углед конкретне ознаке у питању, у домаћој пракси.

Такође, указали бисмо на ставове у теорији који се залажу за процену квалитативних

критеријума само онда када се познатост процењује у фази пружања заштите од

повреде, а не и у ранијој фази стицања права319. Другим речима, у фази када се

процењује да ли је ознака позната у обзир се узимају само квантитативни

показатељи, док код процене неке од последица неовлашћене употребе које су

обухваћене проширеном заштитом релевантне постају и околности које се тичу

њеног угледа. Наше је мишљење да овакав став није исправан, имајући у виду да је

питање појма и особености ознака које уживају проширену заштиту одвојено питање

од садржине заштите која им се пружа, како је то раније320 појашњено.

III. Закључак друге главе другог дела дисертације

У овом делу дисертације анализирали смо однос квантитативних и квалитативних

критеријума и утврдили да је за процену познатости ознаке нужно узети у обзир

и једне и друге. Утврдили смо да оне методе процене познатости које се заснивају

само на једнима од наведених критеријума нису потпуне, те да воде неправилној

идентификацији познатих ознака имајући у виду разлоге проширене правне заштите.

Након испитивања начина њихове процене, утврдили смо да је неправилно

инсистирати на апсолутно оствареним вредностима, те да је нужно у обзир

узимати околности конкретног тржишта на којем се ознака користи, а посебно и

319Видети фусноту 276.
320 Осврт на одељак у глави 1 одељак V другог дела дисертације.
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развој савремених средстава комуникације који је изменио правилности о

њиховом преношењу које су до скора важиле.

Утврдили смо да је за оцену квалитета асоцијација које ознака везује нужно

испитивати потрошаче, те указали на проблематичност доказних средстава која се у

ову сврху користе.
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Глава 3

Предлог нових критеријума за утврђивање познатости

Овај део рада биће посвећен обради питања поузданости испитиваних критеријума, с

циљем да се приближи новој, прецизној методи за утврђивање познатости ознаке.

Последња глава другог дела дисертације требало би да буде приказ решења до којег

је истраживање довело, и то из следећих аспеката: надлежности за утврђивање

познатости, релевантних критеријума за процену, њиховог међусобног односа, као и

пожељног начина њиховог одмеравања. Уколико спроведена анализа не доведе до

очекиваних резултата, очекује се да у овом делу рада буду истакнути основни

недостаци постојећих решења и да се прецизно дефинишу отворена питања чије би

регулисање допринело побољшању постојећег стања.

I. Надлежност за одлучивање о статусу познате ознаке

Овај одељак биће посвећен испитивању постављене хипотезе да би делотворније

било да о статусу познате ознаке одлучује један специјализован орган. Наиме, како је

у досадашњем истраживању приказано, постоји неконзистентност поступања судова

и управних органа у пракси када је реч о одлучивању о статусу познате ознаке –

пракса је различита не само у степену познатости који се тражи, него и у доказима

који се узимају у обзир. У том смислу, испитаћемо да ли би правној сигурности

носиоца права допринело одлучивање од стране једног тела које би располагало

неопходним знањима и које би примењивало уједначену методологију процене

познатости.

Сматрамо да треба поћи од питања да ли је утврђивање познатости ознаке, те њене

подобности за проширену заштиту, питање које зависи од конкретног случаја

повреде, или се може ценити независно од контекста у којем се спорна слична/иста
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ознака користи. У том смислу, мишљења смо да је репутација ознаке независно

питање, о чему је било речи у претходној глави дисертације. Наиме, било би

погрешно подобност неке ознаке за проширену заштиту уподобити процени да ли се

коришћењем конкретне супротстављене ознаке може изазвати нека од прописаних

последица321. Мишљења смо да је репутација ознаке одвојено питање, те да онда када

се она утврди, ознака ће уживати заштиту независно од супротстављене ознаке у

односу на коју се заштита тражи.

Посебан проблем код утврђивања познатости ознаке је у томе што је реч о

променљивој категорији – наиме, може се десити да ознака у једном тренутку не

ужива довољну репутацију, али да се кроз неко време то промени. Исто тако, иако

ређе али такође могуће, ознака може изгубити на својој познатости из различитих

разлога (рецимо смањењем интезитета промоције или употребе). У том смислу,

закључујемо да је познатост потребно ценити у датом тренутку за који се тврди да

повреда постоји. Изнети проблем указује на то да је значај одлука о познатости

ознака ограниченог домета, имајући у виду временску димензију овог питања. С

обзиром на изнето, било да се познатост утврђује од стране једног или више органа,

неправилно би било закључити да је носилац исходовањем једне такве одлуке

обезбедио себи заштиту и за будуће сличне случајеве повреде.

Оправдано је запитати се који је онда временски распон који покрива једна одлука о

познатости ознаке. Сматрамо да то зависи од доказа који су приложени, односно

периода остварености критеријума који се узимају у обзир. У том смислу, можда је

лакше одредити период у прошлости који је обухваћен одлуком о познатости ознаке.

Међутим, у пракси је очекивано да би се чешће поставило питање периода у

будућности за који се има узети да је ознака позната, а у којем одлука о познатости

има важење.

321 Или употребом идентичне ознаке за другу конкретни супротстављени производ.
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Испитујући тезу да је сврсисходније да утврђивање познатости ознаке чини један

специјализовани орган, указаћемо на предности и недостатке оваквог решења. Као

позитивне карактеристике можемо издвојити:

1) уједначено поступање приликом процене релевантних критеријума;

2) такво поступање довело би до извесности носилаца жигова у погледу обима  права,

као и до унашређивања правне сигурности;

3) ефикасност у поступању, имајући у виду да би концентрација надлежности у једном

органу подразумевала и уиграну праксу надлежног тела, које би постављало јасно

одређене и прецизне захтеве у виду доказа остварености задатих критеријума;

4) смањене трошкове, имајући у виду да се носиоци права не би расплињавали на више

страна ради прикупљања различитих доказа који су неизвесног нивоа релевантности;

5) извесност у погледу захтева потребних за остваривање свог права на познатој ознаци;

Недостаци овог решења који би се могли издвојити:

1) временска неефикасност, имајући у виду да би за потребе других (судских или

управних) поступака ради којих се утврђење и спроводи, било потребно обратити се

специјализованом органу; у другачијем, сада постојећем решењу, утврђивање

познатости је саставни део поступка ради којег се процена и врши;

2) као недостатак може се указати и на изузетну примену овог института па самим тим

и неоправданост формирања и специјализације једног посебног органа коме би овај

задатак био дат у искључиву надлежност.

Већ на први поглед јасно је да се утврђивање познатости од стране једног,

специјализованог органа може сматрати целисходнијим од постојећег решења.

На овом месту осврнућемо се на питање да ли постоји потреба да се познатост ознаке

утврђује независно од сукоба са спорном млађом ознаком која се користи за

различите производе. Наиме, како је раније споменуто, ово питање најчешће се и

поставља у току судског поступка приликом утврђења постојања повреде права с
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једне стране, и у управном поступку приликом оглашавања жига ништавим или

приликом испитивања релативних сметњи за регистрацију ознаке, са друге стране.

На први поглед чини се да не постоји потреба носиоца да ово својство утврђује

независно од споменутих ситуација. С друге стране, такве ситуације су сасвим лако

замисливе. У наставку излажемо два случаја када би интерес носиоца за утврђивање

репутације независно од сукоба са другом ознаком био сасвим оправдан:

1) прва ситуација тиче се могућности носиоца да издаје лиценце за коришћење свог

жига оним лицима која желе да користе заштићени знак у сасвим другој области.

Дакле, како би могао наступати са „понудом“ за коришћење сопственог знака трећим

лицима која имају интерес да га употребљавају у вези са другачијим производом,

носиоцу је важно да има недвосмислено утврђено овлашћење на искључиво

коришћење у вези са свим производима, а не само онима који су обухваћени

заштитом. Сасвим је другачија ситуација у којој носилац не располаже јасно

утврђеним статусом своје ознаке, где му остаје као могућност да реагује у случају

неовлашћеног коришћења и своју корист оствари кроз судску заштиту. У овој

варијанти он остаје без знатних прихода које би остварио од уступања свог права

савесним лицима, која се иначе не би упустила у неовлашћену употребу туђег знака у

ситуацији неизвесности о обиму његовог права.

2) друга ситуација тиче се могућности ангажовања управних органа који активно

предузимају радње у циљу зашттите регистрованих ознака – царинских органа и

тржишне инспекције322. Наиме, у домаћем правном систему носиоци могу да

успоставе такозвани царински надзор – систем појачане заштите права

интелектуалне својине на царини који се организује на основу захтева Управи

царине. На основу одобреног захтева за појачане мере контроле, царински органи

пружају заштиту ознаци носиоца и заустављају у царинском поступку све производе

који се увозе односно извозе, уколико нађу да постоји сумња да се њима повређује

322 Њихова овлашћења и надлежности у овом смислу прописани су Законом о посебним овлашћењима
ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Сл. гласник РС", бр. 46/2006 и 104/2009 - др.
закони) и Уредбом о условима и начину за примену мера за заштиту интелектуалне својине на
граници („Службени гласник РС", број 38).
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жиг на основу кога је одобрен захтев. При томе, службеници царинских органа

узимају у обзир само ону робу која је обухваћена заштитом. У случају када би

царински надзор био постављен на основу раније утврђено познате ознаке, предмет

појачаних мера контроле била би сва роба која је обележена супротстављеном

ознаком, а не само она која је обухваћена списком роба. Дакле, носилац би имао

интерес да из превентивних разлога утврди да његова ознаке ужива проширену

заштиту, у складу са чиме би били дужни да поступају и царински органи. Наведено

такође важи за тржишну инспекцију, као орган управе који предузима радње ради

заштите жигова на унутрашњем тржишту. Наиме, по основу сличног захтева носиоца

права, тржишна инспекција узима у обзир заштићену ознаку и по службеној

дужности, или по захтеву носиоца, спроводи контроле сумњивих локација и лица

којом приликом врши заплене робе за коју постоји сумња да се њоме повређује жиг.

Када би постојала могућност ранијег утврђивања статуса познатости, носиоци би

могли да постављају захтев који би се односио на било коју робу, а не само ону

обухваћену списком роба.

Сходно наведеном, показали смо да у  промету постоји интерес носиоца за

утврђивање познатости жига и независно од конкретног односа са супротстављеном

млађом ознаком. Имајући у виду тренутни систем, носиоци не могу ову врсту

заштите да остваре, иако у начелу на њу имају право. У даљем тексту рада

испитаћемо како би функционисао систем у којем би постојала искључива

надлежност једног специјализованог органа, као и да ли би у таквом систему било

могуће утврђивати репутацију ознаке унапред, превентиве ради.

1. Надлежност специјализованих управних органа

Овде ћемо испитати да ли је пожељно и целисходно да утврђење репутације неке

ознаке спада у искључиву надлежност специјализованих управних органа – завода за

интелектуалну својину. Пре свега, полазимо од законом утврђене надлежности овог
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управног органа323. Наиме, могућност независног утврђивања познатости неке ознаке

(примера ради за потребе судског поступка), непосредно зависи од тога да ли се то

може сматрати управном ствари324. Наше је мишљење да начелно има места оваквом

тумачењу, те да би било процесно могуће обратити се овом специјализованом

управном органу ради доношења одлуке о томе да ли нека ознака ужива довољну

репутацију која јој доноси проширену заштиту. Наиме, доношењем решења о статусу

познатости ознаке управни орган би утицао на правни положај странке, у једној

конкретној, појединачној ситуацији (у односу на једну конкретну ознаку).

Такође, чињеница је да је управни орган специјализован за послове права

интелектуалне својине најближи посебним правилима жиговног права, као и да је

упознат са релевантном праксом органа ЕУ, коју настоји да прати и поступа са њом

усаглашено325. Примера ради, Методологија Завода јасно упућује на Заједничке

препоруке, које такође узима у обзир и Директива ЕУ. Имајући  у виду да се Завод

знатно чешће сусреће са овим питањем него што је то случај са судовима, а посебно

да је реч о једином управном органу који познаје и примењује ове одредбе, јасно је да

би управо овом органу требало да припадне надлежност за утврђивање статуса

познатости.

323 Надлежност Завода за интелектуалну својину регулисана је Законом о министарствима („Сл.
гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017), који одредбом члана 31.
прописује: Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се
односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију интегрисаног
кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области заштите
интелектуалне својине и представљање и заступање интереса Републике Србије у специјализованим
међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; надзор над радом организација за
колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области заштите интелектуалне
својине; информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине, као и друге
послове одређене законом.
324 А управна ствар је дефинисана као појединачна ситуација у којој орган, непосредно примењујући
законе, друге прописе и опште акте, правно или фактички утиче на положај странке тако што доноси
управне акте, доноси гарантне акте, закључује управне уговоре, предузима управне радње и пружа
јавне услуге.
325 Овде упућујемо на одредбу члана 75. Споразума о стабилизацији и придруживању закљученог
између Републике Србије и Европске уније 29. априла 2008. године, прописано је: Србија ће преузети
неопходне мере како би најкасније пет година од дана ступања на снагу овог споразума обезбедила
ниво заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји
у Заједници, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права.
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Такође, овде ћемо посебно указати да у управном поступку, за разлику од парничног

поступка, важи начело материјалне истине. Наиме, као једно од начела овог поступка

прописана је обавеза органа да правилно, истинито и потпуно утврди све чињенице и

околности које су од значаја за законито и правилно поступање у управној ствари.

Наведено значи да је орган дужан да позива странке да подносе додатне доказе, као и

да сам поступа по службеној дужности прикупљајући неопходна обавештења и

доказе како би тачно утврдио чињенично стање ради правилног одлучивања о

управној ствари. Ову могућност судови немају, будући да у парничном поступку суд

више нема овлашћења да утврђује материјалну истину, већ се одлучује на основу

оних чињеница и доказа које су предложиле саме странке326. Сходно наведеном, чини

се да би, за потребе утврђивања познатости, систем у којем важи начело материјалне

истине био примеренији, јер управни орган има на располагању могућност да цени и

оне доказе до којих сам може доћи релативно једноставно – увидом у интернет

странице и друге садржаје који су лако доступни. Имајући у виду све напред

наведене предности, мишљења смо да је овај орган најпогоднији субјекат за процену

репутације ознаке, те да би евентуално искључиво концентрисана надлежност

требало да буде поверена управо њему.

Друго је питање да ли би носиоци права требало да се обрате управном органу са

оваквим захтевом у сваком конкретном случају, те би овај статус био одређен

појединачном одлуком, или би се овакав статус могао стицати евентуално

регистрацијом ознаке као познате независно од конкретног поступка. На овом месту

поново указујемо на чињеницу да је познатост динамична категорија те да

регистрација ознаке као такве у једном тренутку не одговара потребама утврђивања

њеног статуса у неком каснијем тренутку. Зато смо мишљења да би најпримереније

решење подразумевало одређивање познатости у датом тренутку и за потребе

одређеног поступка (судског или управног), те да регистрација ознака које у

326 Одредбом члана 7. ЗПП прописно је да ће суд да размотри и утврди само чињенице које су странке
изнеле и да изведе само доказе које су странке предложиле, ако законом није другачије прописано.
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одређеном тренутку уживају статус познатих није пожељно решење327. Наведени

закључак не занемарује раније изнета запажања о интересу носиоца да се познатост

утврђује невезано за сукоб са конкретном ознаком. У изложеном решењу носилац би

могао да за потребе успостављања царинског надзора или контроле од стране

тржишне инспекције захтева утврђење статуса ознаке са важењем за одређени

временски период.

Узимајући у обзир раније споменуте недостатке решења да познатост ознаке буде

утврђивана од стране једног специјализованог управног органа, испитаћемо у којој

мери се они могу неутралисати у случају надлежности завода за интелектуалну

својину. Први проблем који смо уочили односио се на неефикасност у временском

смислу, имајући у виду да би проширена заштита одређене ознаке увек била

условљена ранијом одлуком управног органа, а за такав поступак је неопходно

одређено време. Пре свега, специјализација за један задатак увек подразумева и већу

ефикасност у његовом обављању. Даље, примећујемо да је и у постојећим решењима,

где је познатост одређивана у сваком поступку од стране поступајућег органа, такође

потребно одређено време које се посвећује испитивању остварености овог стандарда,

те сматрамо да овакво решење не би допринело битном продужавању тока поступка.

Такође, познатост ознаке увек представља претходно питање у сваком (управном или

судском) поступку који за предмет има вршење овлашћења из корпуса проширене

заштите. Сходно уобичајеном решењу процесних закона, по коме орган или сам

одлучује о претходном питању, или поступак прекида до одлуке надлежног органа,

мишљења смо да постојећи механизам потпуно омогућава функционалност овде

предложеног решења искључиве надлежности једног управног органа. Наполетку,

иако смо показали да би временски дисконитуитет био или занемарљив, или га не би

било уопште, такође указујемо да правна сигурност којој би допринело овакво

решење свакако претеже над евентуалним продужавањем поступка, уколико би до

њега уопште дошло.

327 Више о системима који познају регистре познатих ознака видети у: Smith S. Lars, „Implementing a
Registration System for Famous Trademarks“, Trademark Reporter, Vol. 93, 2003.
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Други проблем који смо уочили тицао се сврсисходности успостављања искључиве

надлежности једног управног органа, имајући у виду да се проширена заштита

познатих ознака релативно ретко јавља у пракси. Доиста, чињеница да се познатост

ознаке у заводској пракси поставила као питање у оквирно десет поступака у

последње три године328, упућује на закључак да би успостављање искључиве

надлежности било сувишно. Међутим, сматрамо да се и овај недостатак наведеног

решења може неутралисати. Ово стога што, како смо раније показали, постоје

показатељи да ће све већи број носилаца имати потребу за проширеном заштитом,

имајући у виду реалне користи које од тога могу да остваре са једне стране, и већи

број познатих ознака са друге стране (ово због развоја средстава комуникације

којима се ознаке много лакше комуницирају релевантној јавности него раније).

Такође, имајући у виду послове које заводи за интелектуалну својину редовно

обављају, сматрамо да успостављање њихове искључиве надлежности за утврђивање

познатости ознака не би захтевало посебну организацију, време или ресурсе. Управо

одмеравајући ниске трошкове формирања стручног тела за ово питање са једне

стране, као и велику корист у виду правне сигурности са друге стране, сматрамо да и

овај уочени проблем не претеже над таквим интересима.

Сходно свему наведеном, закључујемо да успостављање искључиве надлежности за

утврђивање познатости ознаке на страни специјализованих управних органа – завода

за интелектуалну својину, јесте пожељно решење које би довело до ефикасније и

правилније примене овог института у пракси. Наравно, питање критеријума који би

били примењивани од стране таквог органа, као и мерила по којима би била цењена

њихова оствареност је одвојено питање. Такође, кроз ову анализу отворили смо и

питање оправданих разлога за утврђивање познатости ознаке (дилема конкретан

случај остваривања заштите/општи захтев ради остваривања пуног капацитета

проширене заштите у превентивном смислу), и сматрамо да се оно не исцрпљује

изнетим решењем успостављања искључиве надлежности, иако би оно начелно

одговарало могућности постављања општег захтева. Сада ћемо испитати у којој мери

328Информација коју је аутору за потребе овог истраживања дао службеник Завода у мају 2019. године.
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би утврђивање познатости од стране искључиво надлежног органа – суда, одговарало

потребама проширене заштите.

2. Надлежност судских органа

Испитаћемо у којој мери би утврђивање познатости могло спадати у искључиву

судску надлежност, односно у којој мери то одговара потребама промета. Почетна

теза овде је да овакво решење не би било погодно, имајући у виду пре свега процесна

правила о поступању суда. Примера ради, у домаћем законодавству утврђење

познатости ознаке спадало би у утврђење чињеница – тужбени захтев може бити

овако постављен само када је то прописано посебним законом329, што овде није

случај. Другим речима, уколико би се питање познатости ознаке поставило у

управном поступку, рецимо поводом оглашавања неког жига ништавим по основу

сличности са раније регистрованим чувеним жигом, тада не би било нити целисходно

нити процесно могуће обратити се суду са оваквим тужбеним захтевом330. Такође,

примећујемо да у тренутно постојећим решењима судије ретко када саме одлучују о

питању познатости, већ је у пракси чест случај да се за ове потребе ангажују

вештаци. Услед тога, чини се да и тренутне околности домаћег промета упућују на

закључак да искључива надлежност суда није ваљано решење. Такође, имајући у

виду чињеницу да судски поступци по правило трају дуго, јасно је да овакво решење

не би одговарало ни потребама ефикасности. Раније смо већ појаснили да суд

одлучује на основу доказа које су доставиле странке, те на основу чињеница које су

оне изнеле. Суд нема могућности да налаже странкама да износе нове доказе и

слично, те и ова процесна конструкција не одговара потребама утврђивања

познатости ознаке. Чињеница је и да би такав поступак често био једностраначки, јер

би се познатост утврђивала за потребе других поступака. Имајући у виду недостатак

специјализације судија за ову област, сматрамо да је раније изнето решење много

више у складу са реалним потребама промета.

329 Одредба члана 194. ЗПП.
330 Упућујемо поново на судску праксу представљену у одељку VI друге главе првог дела дисертације.
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Можемо такође испитати и решење да се познатост ознаке не повери посебном

органу, управном или судском, већ искључиво лицима која би имала одређена

стручна знања у овој области. У домаћој судској пракси институт вештака за област

права интелектуалне својине није посебно развијен331. Имајући у виду да су вештаци

лица која располажу стручним знањима којима суд не располаже, те правило да суд

познаје право, појам вештака за област права интелектуалне својине садржи извесну

контрадикцију у себи. Међутим, нама се чини да је право жига одавно у довољној

мери развијено да правници са општим познавањем права не познају у довољној

мери све специфичности ове области, те да је институција вештака за ову област

пожељна и оправдана. Наиме, мишљења смо да би утврђивање познатости

искључиво од стране вештака, за потребе судских и управних поступака, такође било

решење које би имало неколико повољних последица. За разлику од проблема који

смо уочили приликом анализе успостављања искључиве надлежности управног

органа (а то је несклад са динамичном и променљивом природом института

познатости), чини се да би процена остварености овог стандарда за случај потребе

вршења овлашћења титулара кроз управне или судске поступке елиминисала овај

недостатак. Ово стога што би се познатост ценила у датом тренутку и за одређену

сврху. С друге стране, оваквом решењу се може замерити то да би било неправедно

условити остваривање заштите титулара вештачењем које носи одређене (често

високе) трошкове. Чини се да овај недостатак инхерентан природи института

вештачења и његовој регулативи у домаћем систему претеже над користима које смо

раније истакли..

Сходно наведеном, мишљења смо да искључива судска надлежност за утврђивање

тога да ли нека ознака ужива довољну репутацију није пожељно решење, као ни

искључива надлежност вештака за област права интелектуалне својине.

331 На званичној листи судских вештака Министарства правде наведено је петоро вештака за област
права интелектуалне својине. За више погледати: https://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php.
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II. Нови критеријуми за утврђивање познатости

Изведена анализа показала је да је појам ознака са репутацијом у смислу домаћег

Закона и Директиве ЕУ комплексан појам који у сфери везе између ознаке и

релевантне јавности превазилази однос који постоји код општепознатих знакова.

Такође, уочили смо да, иако начелно постоје критеријуми који се стандардно узимају

у обзир, постоји неуједначеност и несигурност у погледу мере остврености

одређених вредности које доносе статус познатости, односно проширену заштиту.

Узимајући у обзир све наведено, а посебно разлоге проширене заштите познатих

ознака, сматрамо да би приликом процене овог својства требало да буду узети у

обзир критеријуми које ћемо у наредном делу ближе одредити. На првом месту

изложићемо оне факторе за које сматрамо да нужно морају бити у обзир приликом

утврђивања познатости – сматрамо да се без осврта на оствареност тих критеријума

не може утврдити да ли ознака треба да ужива проширену заштиту или не. Након

тога, изложићемо оне критеријуме за које сматрамо да могу бити додатни показатељи

познатости, те који евентуално доприносе бољем сагледавању остварности обавезних

критеријума. У тој, другој групи критеријума налазе се они који самостално не могу

бити довољни показатељи репутације ознаке.

1) Препознатљивост ознаке у круговима релевантне јавности;

Сматрамо да на првом месту свакако остаје већ познати критеријум одређивања дела

јавности који препознаје ознаку као јасно одређену (као ознаку која се везује за

тачно одређени производ те као ознаку која носи одређене карактеристике). При

томе, релевантна јавност за потребе утврђивања познатости ознаке мора бити она

јавност у односу на коју се обележава производ обухваћен заштитом, а не и друга

јавност. Питање препознатљивости ознаке у круговима оне јавности која је

релевантна за млађу супротстављену ознаку или опште јавности постаје значајно за
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питање процене других услова за проширену заштиту, нарушавања дистинктивности

и угледа, односно њиховог искоришћавања. Ово су услови који би требало  ценити у

свваком конкретном случају, а питање репутације је први предуслов који се цени

невезано за конкретну спорну ситацију. Дакле, први нужан критеријум који је

неопходно оценити јесте који део релевантне јавности препознаје ознаку као јасно

одређену ознаку. Под јасном одређености подразумева се свест учесника релевантне

јавности да ознака обележава одређени производ, те да се за њу везују одређене

асоцијације. Наведено ће бити ближе појашњено под следећом тачком, али овде

указујемо да би релевантно познавање требало да буде само оно које подразумева и

одређени квалитет. Када је реч о степену остварености овог критеријума, наше је

мишљење да се не треба водити задатим процентом дела релевантне јавности, већ да

је потребно узети у обзир све околности конкретног тржишта. Такође, сматрамо да је

потребно инсистирати на изузетно високој остварености овог критеријума, јер како

смо показали, дистинктивност односно углед ознаке се може заиста оштетити,

односно искористити управо онда када довољно велики део јавности препознаје

ознаку као такву.

2) Јачина особености ознаке

Сматрамо да је следећи нужан критеријум који се мора узети у обзир јачина

особености ознаке – другим речима, реч је о укупности асоцијација које ознака

изазива. Овде полазимо од запажања да само она ознака код које је у одређеној мери

дошло до осамостаљивања везе између ње саме и информација које носи у односу на

производ који обележава, може да буде погодна за искоришћавање у другим

сферама, односно у вези са другачијим производом. Наиме, ознака коју потрошачи

препознају искључиво као ознаку за одређени производ, и при томе је не везују ни за

једну другу асоцијацију, по нашем мишљењу не би требало да ужива проширену

заштиту. Ово стога што таква ознака не ужива посебан углед, дакле квалитативна

димензија појма репутације не би била остварена. С друге стране, не сматрамо ни да

свака ознака за коју потрошачи везују одређене асоцијације, поред производа који је
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предмет обележавања, треба да ужива проширену заштиту. Дакле, у конкретном

случају реч је о критеријуму квалитативне природе, а када је реч о мери његове

остварености, сматрамо да што је јача особеност ознаке у питању, то је оправданија

потреба за њеном проширеном заштитом.

Сматрамо да су два наведена критеријума нужна за процену репутације ознаке, и

како видимо, реч је о комбинацији квантитативног и квалитативног критеријума.

Наиме, уколико би се прихватио критеријум по којем би била довољна само

оствареност једног од наведених стандарда, сматрамо да би то водило преширокој

примени института проширене заштите. Сматрамо да сви облици утврђивања

познатости ознаке који се заснивају на критеријумима односно доказима који не

обухватају два изложена фактора нису довољни, односно не одговарају функцији

проширене заштите. Водећи се ставом да су ознаке са репутацијом подложне

посебним радњама повреде услед којих се њихова функција може оштетити на

другачији начин него што је то случај код ознака са стандардном снагом

обележавања, закључили смо да ова функција постаје рањива употребом ознаке за

различите производе само онда када је препознаје довољно велики број лица, и то

када је препознаје на одређени начин. Сада ћемо указати на показатеље које није

нужно узети у обзир, али који би могли допринети правилнијем утврђивању овог

стандарда, односно правилнијем одмеравању неког од обавезних критеријума

наведених под прве две тачке.

 Интензитет употребе ознаке

Овај појам може бити остварен кроз три димензије – временску, просторну и

квантитативну. Дужина трајања употребе ознаке за обележавање одређеног

производа (без обзира на моменат заштите ознаке жигом) свакако може бити фактор

који показује да је ознака стекла одговарајућу репутацију. Овде посебно мислимо на

ознаке са дугогодишњом традицијом где је и чињеница њихове дуготрајности једна

од асоцијација које се везује за њу. Даље, просторна димензија подразумева
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географску распрострањеност употребе неке ознаке, како у оквиру граница земље у

којој се заштита тражи, тако и шире, у суседним земљама и генерално у

иностранству. Овде посебно треба узети у обзир она географска подручја где се

релевантна јавност земље у којој се заштита тражи интезивно креће332. Наиме, како

смо раније утврдили, није нужно да се ознака употребљава широм земље у којој се

тражи заштита – све док је задовољен квантитативни обавезан критеријум,

препознатљивост ознаке од стране одређеног дела релевантне јавности, то је

просторна димензија интензитета употребе ознаке од мањег значаја. Напослетку,

квантитативни аспект интензитета употребе ознаке подразумева следеће показатеље:

промотивне активности у вези са ознаком, распрострањеност понуде производа који

је ознаком обележен, присутност ознаке у медијима (кроз извештавање о производу

који је предмет обележавања), и слично. Ова димензија појма интензитета употребе

ознаке је можда и најсамосталнија и врло је близу првој групи критеријума које смо

навели да је нужно узети у обзир. Ово стога што заиста интензивна употреба ознаке у

изложеном смислу готово нужно мора да води и познатости ознаке код релевантне

јавности. Ипак, како су замисливе и ситуације где је ознака без икаквих промотивних

активности постала позната у смислу раније одређених обавезних критеријума333,

сматрамо да овај фактор ипак не треба да буде нужан приликом утврђивања

познатости. Свакако смо мишљења да је реч о најозбиљнијем показатељу познатости,

поред два обавезна фактора.

 Раније признат статус познатости

Под овим показатељем подразумевамо све раније одлуке из управних или судских

поступака у којима је остварена проширена заштита. Имајући у виду територијални

карактер жига, сматрамо да одлуке у другим земљама нису од већег значаја, већ да би

332 Примера ради,  интензивна употреба неке ознаке у Црној Гори и Грчкој где већина људи из Србије
летује може представљати индикатор познатости ознаке такође.
333 Примера ради, ознака Миг 33 у домаћој јавности позната је као ознака за војне авионе, иако у вези
са њом не постоје никакве промотивне активности.
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релевантне одлуке биле одлуке органа на оној територији на којој се познатост

процењује. Такође, релевантност овог показатеља зависи од временске удаљености

тренутка у којем је одлука донета од оног тренутка у којем се познатост процењује.

Може се поставити питање и да ли у случају релативно блиских тренутака једном

утврђена познатост може представљати res iudicata, односно да ли би требало да

постоји обавеза органа који процењује познатост да ово питање узме као решено.

Наше је мишљење да би сваки орган (било суд, било управни орган) имао слободу да

цени питање познатости изнова, управо због динамичне природе овог института и

макар теоријске могућности да је дошло до промене у остварености овог стандарда.

Чини се да ово питање није спорно када је неки орган нашао да ознака јесте позната,

а ми сматрамо да исто важи и за случај када је ранијом одлуком утврђено да ознака

није позната. Наиме, титулар увек може накнадно стећи могућност да употребљава

нове доказе којима ће поткрепљивати своју тврдњу да ознака јесте позната, те

сматрамо да нема сметњи да се ово питање увек изнова утврђује.

Имајући у виду изнете разлоге, сматрамо да је овај фактор од значаја уколико је реч о

позитивној ранијој одлуци која није временски удаљена од тренутка у којем се ознака

процењује – у супротном, овај фактор губи на значају.

На овом месту ћемо такође указати на факторе за које сматрамо да их не треба

узимати у овзир приликом процењивања познатости, иако се то у пракси често чини.

На првом месту, реч је о вредности жига – сматрамо да питање вредности жига

зависи од више различитих фактора, од којих су само неки везани за репутацију

ознаке. Примера ради, сасвим је лако замислива ситуација да је нека ознака нагло

изгубила на вредности услед фактора који су везани искључиво за титулара, или су

сасвим невезани за производ у питању, а да је ознака која је предмет заштите

позната, у смислу раније изложена два критеријума. Такође, сматрамо да ознака

може бити процењена као изузетно вредна, али да не ужива довољну познатост –

познатост од стране релевантног дела јавности. Сходно наведеном, иако ће начелно у

пракси бити потврђена правилност да познате ознаке јесу и изузетно вредне,
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сматрамо да је овај однос исувише релативан из напред изложених разлога да би се

могао сматрати релевантним показатељем.

Такође, сматрамо потпуно ирелевантним за процену познатости ознаке вредност

производа који се њоме обележава. Наиме, и уколико се вредност производа

посматра само у односу на конкретну врсту у питању, не видимо да нужно постоји

узрочно последична корелација између вредности производа и познатости ознака

којим се он обележава. Мишења смо да се може навести неколико примера у којима

је ознака којим се одређени производ обележава високог степена познатости, где је

напротив вредност производа у датој категорији на ниском нивоу (не имплицирајући

да је реч о познатости која доноси проширену заштиту, овде наводимо пример ознаке

Фиат за аутомобиле, и слично).

Потом, не сматрамо да је релевантан фактор ни приход остварен од продаје

производа обележеног спорном ознаком. Овај податак релевантан је једино у делу

који указује на број продатих примерака, а самим тим и на интензитет комуницирања

ознаке јавности. Међутим, овај аспект покривен је првим необавезним фактором који

смо изнад навели, и сматрамо да је сасвим одвојен од питања прихода или профита

коју је титулар остварио. Наиме, слично као и са вредношћу производа, овај

критеријум није у нужној корелацији са питањем познатости ознаке, те сматрамо да

је сувишно и погрешно узимати га у обзир приликом процене остварености овог

стандарда.

Напослетку, разматрајући критеријуме који се у пракси користе а за које сматрамо да

би их требало искључити, сматрамо да се међу њима налази и питање броја

регистрација односно пријава за исту ознаку у другим земљама. Наиме, сматрамо да

ово питање ни на који начин није у вези са питањем познатости ознаке у држави где

се ознака испитује. Једини аспект у којем би ознака у другим државама требало да

буде узет у обзир јесте употреба, за који сматрамо да је покривен првим необавезним

критеријумом који смо раније навели (коментаришући значај употребе ознаке у оним

државама у којима се становништво државе у којој се познатост процењује креће).

Регистрација односно пријава ознаке у околним државама не говори ништа о
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упознатости било које јавности са ознаком, све док се не испита у којој мери постоји

употреба те ознаке, што је одвојено питање. Сходно наведеном, сматрамо да овај

критеријум не треба да буде узет у обзир приликом испитивања остварености

стандрарда познатости, ни посредно.

У складу са овде изнетим, сматрамо да питање процене познатости ознаке

подразумева два обавезна критеријума и два алтернативна показатеља. Два

обавезна критеријума јесу препознатљивост ознаке од стране релевантне

јавности (јавности релевантне за производ који је обухваћен заштитом), и

јачина особености ознаке. Сматрамо да само подједнаким освртом на

квантитативни и квалитативни аспект репутације ознаке ово својство може бити

утврђено на потпун и целовит начин. Два споредна показатеља јесу интензитет

употребе ознаке (који у себи обухвата три димензије – временску, просторну и

интензитет у ужем смислу), као и раније судске и управне одлуке којима је

титулару пружена проширена заштита.

За разлику од система који је понуђен Заједничким препорукама, који оставља

слободу надлежним органима да бирају критеријуме које ће узети у обзир, ми смо

изложили знатно рестриктивнији модел, који подразумева критеријуме који се нужно

морају оценити. Мишљења смо да изложени модел утврђивања познатости

представља свеобухватни приступ који би допринео томе да проширену заштиту

заиста уживају само оне ознаке код којих је то и оправдано, имајући у виду изложене

циљеве и разлоге проширене заштите.

III. Одмеравање испуњености изложених критеријума

Овде ћемо анлизирати методе за одмеравање два обавезна и два алтернативна

критеријума које смо раније навели. Такође, покушаћемо и да одредимо меру

остварености њихових вредности која указује на то да је реч о ознаци која треба да

ужива проширену заштиту.

 Препознатљивост ознаке од стране релевантне јавности
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Сматрамо да је прихватљива дефиниција релевантне јавности одређена у домаћем

закону – релевантну јавност обухватају и лица укључена у канале дистрибуције

прозвода који ја предмет обележавања, поред лица која су непосредно стварни и

потенцијални корисници. Под појмом корисника подразумевамо и купце и продавце.

Под препознатљивошћу ознаке подразумевамо упознатост лица са одређеном

ознаком, односно њихову свест да таква ознака постоји у вези са одређеним

производом. На првом месту одредићемо начин испитивања упознатости релевантне

јавности са ознаком у питању. Сматрамо да се у ову сврху могу користити следећа

доказна средства:

1) анкете односно испитивања тржишта која за предмет имају управо препознатљивост

одређене ознаке од стране учесника релевантне јавности;

2) изјаве релевантног дела учесника на тржишту о упознатости са ознаком.

Наиме, сви други докази који упућују на закључак да је одговарајући део јавности

упознат са ознаком остављају простора за другачији исход. Примера ради, приказ

броја продатих комада робе обележених спорном ознаком врло вероватно указује на

упознатост дела јавности са ознаком, али није могуће утврдити колико различитих

лица је заиста и купило  робу (овај доказ би иначе спадао у доказе релевантне за

другу групу алтернативних критеријума, о чему ће бити речи у даљем тексту).

Такође, примери коришћења ознаке у реклами или медијама такође оставља простор

за могућност да реклама није допрла до довољног броја лица и слично. Стога

сматрамо да испитивање тржишта у датом тренутку које за узорак има статистички

релевантан број испитаника, као и изјаве одговарајућег дела тржишних учесника,

спада у релевантне доказе које је потребно приложити за утврђивање стандарда

познатости.

Следеће питање тиче се мере остварености овог квантитативног критеријума који

доноси статус познате ознаке. Имајући у виду напред изнете разлоге неприхаватања

апсолутно одређене вредности остварености овог критеријума, сматрамо да је
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потребно поћи од следеће правилности – што је већи број конкурентских ознака за

дату врсту производа, то је мањи проценат упознатих испитаника довољан за

позитивну оцену овог критеријума, и обрнуто. Наиме, овде полазимо од тога да

уколико је реч о специфичном производу који се налази у ограниченом промету,

примера ради ознаке за интернет претраживаче, где не постоји велики број

конкурентских ознака, то би мање остварен проценат броја испитаника који

препознају ознаку заиста указивао на то да није реч о посебној познатости, односно

заиста би чинило упитним сврху пружања проширене заштите. С друге стране,

уколико је реч о производу који се налази у општој употреби, примера ради

чоколади, за коју постоји велики број конкурентских ознака, и наизглед низак

проценат познатости (примера ради четвртина испитаника), може да указује на

довољан број испитаника који проширену заштиту чини оправданом. Такође, иако

сматрамо да оствареност познатости код половине учесника треба да буде довољна,

никако се не може извести обрнут закључак (да је препознатљивост код мање од

половине учесника недовољна). Наиме, без обзира на врсту производа који је

предмет обележавања, мишљења смо да чињеница да је више од половине учесника

релевантне јавности упозната са ознаком представља оствареност која чини

оправданом проширену заштиту, имајући у виду да се функције ознаке штите

првенствено управо у односу на та лица.

Сходно свему наведеном, сматрамо да квантитативни критеријум

препознатљивости ознаке у релевантној јавности треба ценити искључиво уз

помоћ доказа који показују непосредну упознатост релевантне јавности са

ознаком, те да позитивну оствареност овог критеријума треба ценити у

корелацији са бројем конкурентских ознака које постоје за дату врсту

производа.

 Јачина особености ознаке

Квалитативну димензију појма познатости процењујемо кроз јачину особености

ознаке – количину и јасноћу асоцијација које ознака комуницира односно које за
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ознаку везује релевантна јавност. Оствареност овог критеријума сматрамо да се може

утврђивати коришћењем следећих доказних средстава:

1) анкетама односно испитивањима релевантне јавности која за циљ имају да

покажу које све асоцијације испитаници везују за конкретну ознаку;

2) приказима употребе ознаке као симбола, независно од обележавања производа

који су обухваћени заштитом (примера ради, овде мислимо на приказе или коментаре

у медијским извештавањима или слично, где се ознака спомиње као симбол одређене

вредности).

Посебно сложено питање јесте питање начина одмеравања остварености овог

критеријума. Наиме, у зависности од коришћеног доказног средства, могу се

одредити одговарајући стандарди. Када је реч о испитивањима релевантне јавности,

сматрамо да је нужно доказати да ознака буди посебно јаке асоцијације, те да код

учесника релевантне јавности оставља додатни утисак поред асоцијације на производ

који је предмет обележавања. Дакле, сматрамо да она ознака која код одговарајућег

дела релевантне јавности буди директну и недвосмислену асоцијацију на одређени

производ, као и на неку додатну вредност, оправдава потребу за уживањем

проширене заштите. Сматрамо да није могуће одредити апсолутни праг остварености

овог стандарда који би разликовао познате од стандардних ознака, те да је потребно

ово питање ценити у сваком конкретном случају.

Када је, пак, реч о другом споменутом доказном средству, прилозима материјала у

релевантној јавности у којима је ознака употребљавана као симбол самосталан од

производа који је предмет обележавања, сматрамо да сваки материјал који показује

овакву додатну вредност ознаке говори у прилог одговарајуће репутације која је

довољна за проширену заштиту. С друге стране, сматрамо да ово доказно средство не

може бити коришћено као самостално, из истих разлога из којих се не могу као

самостална користити ни друга доказна средства за утврђивање остварености

квантитативног критеријума.
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Сходно свему наведеном, сматрамо да се квалитативни критеријум јачине

особености ознаке има ценити испитивањем учесника релевантне јавности као

нужним средством, уз могућност подржавања овог средства материјалима који

су објективни показатељи употребе ознаке као додатне вредности у релевантној

јавности. Сматрамо да је ниво остварености који би требало да обезбеди

проширену заштиту онај који подразумева недвосмислену и директну

асоцијацију на производ која је предмет обележавања уз постојање додатне

вредности која се за ознаку везује.

 Интензитет употребе ознаке

Како смо раније навели, овде је реч о алтернативном критеријуму који може али и не

мора нужно да буде део процене, те који подразумева три димензије – просторну,

временску и интензитет употребе у ужем смислу. Имајући у виду природу овог

критеријума сматрамо да се његова оствареност може утврђивати најразличитијим

доказним средствима. Навешћемо само нека од њих која се могу користити: писане

доказе о употреби знака у прошлости - доказе о продаји знаком обележеног

производа у виду фактура, промотивни материјали из прошлости и слично. Како би

временска димензија појма интензитета употребе била остварена у мери која указује

на одређени степен познатости, то је нужно да буде показан континуитет употребе

ознаке, а не само одређени тренутак у прошлости када је она први пут искорипћена.

Када је реч о просторној димензији овог појма, најчешће ће се користити писани

докази у виду података о локацијама на којима се производ обележен ознаком

пласира, промотивни материјали односно места њихове употребе и слично. Како смо

већ навели, овај критеријум нужно је ценити у корелацији са кванититативним

критеријумом степена препознатљивости ознаке у релевантној јавности. Наведено

важи и за оцену доказа о интензитету употребе ознаке у квалитативном смислу –



233

природно да што је већа оствареност овог критеријума, то ће бити већа и оствареност

обе обавезне карактеристике о којима је било речи.

 Раније утврђивани статус познатости

Имајући у виду алтернативни карактер овог показатеља, јасно је да се његова

оствареност не може одмеравати као самостални фактор. Мишљења смо да је

посебно потребно узети у обзир временску удаљеност момената у којима је познатост

ознаке утврђивана, као и евентуалне промењене околности које су првобитно

утицале на позитивну одлуку о признавању статуса познате ознаке.

IV. Међусобни однос изложених критеријума

Сходно изложеном, предложена метода утврђивања познатости ознаке разликује се

од општеприхваћене методе у домаћој и страној теорији и пракси управо по

међусобном односу критеријума које је неопходно  ценити. За разлику од

примењиваног решења, којим је могуће утврдити познатост и уколико се не утврди

оствареност нити једног од изложених критеријума, предложена метода подразумева

два обавезна критеријума и два необавезна фактора. Такође, за разлику од

примењиваног решења код кога у обзир долазе најразличитији показатељи околности

употребе ознаке, у предложеној методи елиминисани су многи као сувишни, с

обзиром на то да не утичу на вредности потребне за утврђивања статуса познатости у

смислу појма проширене заштите који смо на почетку дефинисали.

Имајући у виду наведено, мишљења смо да предложена метода у одређеној мери

погоршава положај титулара јер им намеће обавезне критеријуме чију су оствареност

дужни да доказују. С друге стране, мишљења смо и да овај пооштрени систем

процене познатости ознаке омогућава да проширена заштита буде пружена само

оним ознакама код којих је то заиста и оправдано, те спречава неосновано јачање

положаја титулара чија је позиција тренутно додатно олакшана процесом развоја



234

информационих технологија и новим могућностима комуникације ознака

учесницима на тржишту.

У овом делу закључујемо да изложена метода подразумева процену остварености

два обавезна критеријума – једног који обухвата квантитативну димензију

појма познатости и другог који обухвата његову квалитативну димензију. Без

остварености оба критеријума не може се оправдати проширена заштита ознаке

са становишта разлога правне заштите жига.

V. Могући недостаци дефинисане методе за утврђивање познатости

Мишљења смо да је највећи недостатак изложене методе одсуство прецизно

дефинисаних прагова остварености два обавезна критеријума која је потребно

ценити. Сматрамо да је спроведено истраживање потврдило тезу о немогућности

дефинисања апсолутно одређених вредности, посебно када је реч о квантитативном

критеријуму, те да је неопходно уважити околности конкретних тржишта о којима је

реч. Такође, када је реч о јачини асоцијација које се за ознаку везују, чини се

немогућим одредити која јачина или који квалитет чини оправданим посебну

заштиту. Наведено нужно отвара простор за различита тумачења у пракси, те у

крајњој линији правну несигурност која постоји и у тренутно постојећем систему.

С друге стране, мишљења смо да и да је спроведено истраживање потврдило тезу о

нужности високих захтева остварености критеријума, те неопходности пружања

проширене заштите малом броју ознака, односно очувањем овог института у домену

изузетака од стандардне правне заштите жигова.
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VI. Закључак треће главе другог дела дисертације

У последњој глави дисертације утврдили смо да је успостављање искључиве

надлежности једног специјализованог органа, завода за интелектуалну својину,

пожељно те да би допринело правној сигурности и ефикаснијој примени

института проширене заштите у праву жига.

Даље, анализом критеријума које смо кроз истраживање испитивали, дефинисали

смо нову методу утврђивања статуса познатости ознаке која успоставља два

обавезна и два факултативна критеријума које је неопходно  узети у обзир –

степен препознатљивости ознаке и јачину асоцијација које ознака носи са једне

стране, и интензитет употребе ознаке и раније утврђиване статусе познатости са

друге стране. Такође смо дефинисали критеријуме које је пожељно изоставити из

анализе, јер  би могли нарушити правилност закључка о познатости када би били део

методе.

Уз констатацију да су без прецизне дефиниције остали прагови остварености

одређених критеријума, закључили смо да је нужно инсистирати на високој

остварености ових стандарда која би проширеној заштити у праву жига очувала

карактер изузетка, што једино и одговара разлозима заштите овог права.
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ЗАКЉУЧАК

Испитујући односе између института који дефинишу ознаке сa репутацијом

сагледали смо домете проширене правне заштите у праву жига. На тај начин смо се

приближили дефинисању методе за процену познатости уз препознавање кључних

критеријума који одређују ово својство. Из анализе појмова дистинктивности, везе

између ознаке и производа који је предмет обележавања, као и мисаоне везе која

настаје код учесника у јавности при сусрету са ознаком која је слична познатој, следи

да особеност ознаке може бити различитог интензитета те да су познате ознаке оне са

изразито јаком особеношћу које су као такве препознате од одговарајућег дела

релевантне јавности.

Полазећи од разлика између ознака стандардне снаге обележавања и познатих ознака,

дефинисали смо да је код потоњих веза између ознаке и производа који је предмет

обележавања посебно јака те да ознака из ње црпи и специфично својство посебног,

самосталног идентитета. Иако у теорији препозната као одступање од начела

специјалности, проширена заштита познатих ознака за своју последицу има управо

очување везе између ознаке и производа који је иницијално предмет обележавања.

Чувањем додатних вредности, угледа и дистинктивности познате ознаке, доприноси

се константом идентитету ознаке који у основи омогућава вршење основне функције

жига – регулисање асиметрије информисаности учесника на тржишту.

Уз осврт на различите теорије о оправданости проширене заштите, а пре свега на

теорију економског оправдања, констатовано је да се проширена заштита може

образложити једнаким разлозима као и стандардна заштита у делу који се односи на

заштиту дистинктивности. Када је реч о заштити у односу на искоришћавање угледа,

заључили смо да се очување ове вредности не може оправдати традиционалним

оправдањем заштите жига.

Истраживање које је предмет дисертације је потврдило прву постављену хипотезу, да

је познатост и квалитативна а не само квантитативна категорија. Препознајући углед
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и дистинктивност ознаке као предмете проширене заштите и констатујући да

терминологија „ознака са репутацијом“ недвосмислено упућује и на квалитативни

аспект особености ознаке, закључено је да пуко препознавање ознаке од стране

одређеног дела релевантне јавности није довољно. Оваквом ставу посебно је

допринела анализа разлика између института општепознатих знакова и ознака са

репутацијом. Супротно ставу који је заузео ЕСП, као и ставу произашлом из праксе

Завода за интелектуалну својину ЕУ, изведена анализа је показала да постоје

садржинске разлике у појмовима општепознатог знака и ознаке са репутацијом, те да

није исправан закључак да стандарди треба да се цене на једнак начин. Ови појмови

се поклапају у делу који се тиче броја лица која ознаку препознају као ознаку

одређеног извора. Међутим репутација ознаке подразумева виши стандард за који се

захтева и одређени квалитет асоцијација у вези са самом ознаком, невезано за извор

производа који је предмет обележавања.

Из изведеног закључка о неопходности процене околности које указују на углед

ознаке односно квалитет асоцијација које ознака буди у свести потрошача, следи и да

нашироко примењиване Препоруке Светске организације за интелектуалну својину

не садрже решење примењиво на процену познатости ознака са репутацијом. Ово

најпре због тога што је карактер критеријума који се примењују алтернативан и

факултативан – орган који врши процену познатости ознаке није у обавези да узме у

обзир ни један препоручени критеријум. Мишљења смо да овакав метод није поуздан

имајући у виду специфичну природу ознака са репутацијом како смо је раније

дефинисали, те чињеницу да проширена заштита треба да представља изузетак од

стандардне заштите жига.

Испитивањем друге постављене хипотезе, утврђено је да би успостаљање искључиве

надлежности за процену познатости ознаке било од користи за уједначенију праксу и

прецизнију примену овог института. Одмеравајући негативни ефекат у виду могућег

продужења трајања поступака у којима се проширена заштита остварује и користи у

виду правне сигурности и веће извесности носилаца у погледу обима свог права,

закључили смо да користи претежу. Носиоци жигова имају интерес да утврде статус
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своје ознаке чак и онда када она није у непосредном сукобу са другом сличном

ознаком, независно од судских поступака због повреде права и управних поступака

уређених Законом о жиговима. Чињеница да титулари жигова могу својим правом

располагати на другачији начин уколико је реч о ознакама са репутацијом, према

већем броју лица, као и да су превентивне мере у виду надзора кривотворене робе на

граници и унутрашњем тржишту такође ограничене обимом права титулара, говори у

прилог томе да је потребно омогућити утврђивање статуса познатости независно од

конкретног сукоба. Изведена анализа показала је и да би успостављање искључиве

надлежности од стране управног органа специјализованог за послове заштите

интелектуалне својине била пригоднија од успостављања искључиве судске

надлежности.

У погледу треће постављене хипотезе, тврдње да се ознакама пречесто признаје

статус ознака са репутацијом, не налазимо да је спроведеном анализом потврђена.

Испитивање домаће праксе и одлука о захтевима заснованим на проширеној заштити

познате ознаке показало је да је поступање надлежних органа у великој мери

неуједначено и произвољно. Чак и онда када се одговарајућа пажња посвети

критеријумима за утврђивање познатости, изостаје било каква образложена оцена о

мери остварености овог стандарда која доноси проширену заштиту. Одлуке које су

биле доступне аутору дисертације нису довољне да би се извела одговарајућа

правилност у прилог постављене хипотезе. Када је о пракси права ЕУ реч, одлуке

које су биле предмет истраживања указале су на низак стандард заштите – захтеви за

оствареношћу критеријума који су били предмет оцене нису постављани сувише

високо. Посебно место у нашој анализи имало је запажање о значају унапређења

савремених средстава комуникације за право жига. Лака доступност различитих

канала кроз које титулари своје производе могу рекламирати веома широком кругу

потрошача указује да ће се ознаке све интензивније комуницирати у будућности.

Истраживање води закључку да је мера у којој право жига треба да се прилагоди

оваквој реалности одређена њеним утицајем на функције која ознака врши.
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Дисертација је потврдила четврту постављену хипотезу – квалитет мисаоног

повезивања које настаје у свести потрошача јесте релевантан показатељ подобности

ознаке да ужива проширену заштиту. Испитивањем појмова асоцијативне везе у

ужем и ширем смислу, као и развојем ових појмова у пракси органа ЕУ, дошли смо

до закључка да заштита ознака са репутацијом подразумева заштиту њених посебно

наглашених својстава, дистинктивности и угледа. Њихово нарушавање настаје

независно од могућности забуне односно стварања асоцијативне везе у ужем смислу.

Због тога проширена заштита припада само оним ознакама које су таквог квалитета

да у релевантном делу јавности буде посебно јаке асоцијације, услед чега се њихова

функција може нарушити и без настанка забуне. Утврђивање овакве мисаоне везе

може се чинити посредно и непосредно, а само непосредне методе откривају њено

стварно постојање. Међу факторима који утичу на њено стварање посебно се издваја

појачана бројност и лака доступност информација којима су учесници на тржишту

изложени, услед чега она данас све лакше настаје.

Спроведено истраживање открило је неколико недоследности у домаћој регулативи и

пракси у области заштите жига. Сложили смо се са ставом да је проширена заштита

неправдано ограничена на случајеве у којима постоји сукоб са млађом ознаком која

се користи за различите производе (а не и за исте или сличне, какво је решење права

ЕУ), и то у делу који се тиче садржине правне заштите. Посебно је упадљива и

недоследност у оваквом режиму будући да је у делу у којем се прописују релативни

разлози за одбијање регистрације прописано супротно решење, заштита се

успоставља независно од производа за које се спорна ознака пријављује.

Даље, заштита општепознатог знака је у једном аспекту дефинисана на повољнији

начин него што је то заштита ознака са репутацијом односно ранијих регистрованих

ознака стандардне снаге обележавања. Закон о жиговима не прописује услов

вероватноће настанка забуне односно довођења у везу када је основ за одбијање

регистрације ранији општепознати знак који се користи за исте или сличне

производе. Тако, носиоцима ознака са репутацијом биће лакше да своје право у

управном поступку супротставе каснијој пријави (или касније регистрованој ознаци,
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када је реч о поступку оглашавања ништавим) позивајући се на то да је реч о

општепознатој ознаци, него на то да је реч о ознаци са репутацијом. Ово стога што би

у другом случају морали доказивати и да постоји нека од прописаних радњи повреде,

док при наведеном избору то не би морали чинити. Наведено се односи на заштиту у

односу на исте или сличне производе.

Потом, закључили смо да статус општепознатог знака и ознаке са репутацијом треба

ценити у односу на исту релевантну јавност, али не и применом истих критеријума.

Ово управо с обзиром на њихову квалитативно другачију природу, на шта смо

указали потврдом прве постављене хипотезе.

Указано је и на погрешно заузет став Врховног касационог суда који је занемарио

принцип апстрактне опасности замене и стао на становиште да је за подношење

тужбе због повреде жига нужан услов његово коришћење, независно од тога да ли је

протекло пет година од његове регистрације. Овакво тумачење представља озбиљну

опасност за праксу домаћих судова будући да се њиме неоправдано ограничава обим

заштите коју треба да уживају титулари.

У погледу постављеног циља истраживања, дефинисање методе за утврђивање

познатости ознаке у праву жига, закључујемо да је у претежној мери остварен. Из

изведене анализе следи да непрецизност у примењиваним критеријумима који

одређују ознаку са репутацијом долази из раскорака између прокламованих разлога

проширене правне заштите и њених нормама одређених домета. Резултат

дисертације може се изразити кроз три аспекта – одређењу нове методе у погледу

јавности у односу на коју се процена врши, одређењу нове методе у погледу

релевантних критеријума који указују на познатост ознаке као и одређењу нове

методе у погледу средстава којима би такви критеријуми требало да се цене.

Испитујући различите приступе одређењу релевантне јавности – као опште или као

уже одређене, стали смо на становиште праксе органа ЕУ и домаће праксе и нашли

да је други принцип одговарајући. Овом питању потребно је другачије приступити

када је реч о утврђивању познатости с једне стране, него када је реч о утврђивању
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постојања последица које су у корпусу проширене заштите познатих ознака с друге

стране. За потребе процене познатости ознаке, релевантна јавност је она која је у вези

са ознаком чија се познатост процењује. Такође, уколико је реч о процени

нарушавања дистинктивности или угледа, као релевантна треба да буде одређена она

јавност која је у вези са старијом ознаком која је предмет повреде. Када је реч о

процени искоришћавања дистинктивности или угледа, релевантна јавност је увећана

за учеснике оног тржишта на којем се млађа ознака неовлашћено употребљава.

Наведени закључак делимично је у складу и са једном од почетних хипотеза, да

познатост треба другачије ценити када је реч о утврђивању статуса ознаке него када

је реч о процени постојања повреде права. Овакво различито одређење релевантне

јавности одражава разлику у природи радње искоришћавања и нарушавања

дистинктивности, којој се у пракси по оцени аутора не поклања довољно пажње. У

дисертацији смо анализирали и супротан принцип опште јавности заступљен у праву

САД, али смо нашли да се он не може оправдати аргументима заснованим на

функцијама жига и њиховом очувању.

Водећи се ставом да су ознаке са репутацијом подложне посебним радњама повреде

услед којих се њихова функција може нарушити на другачији начин него што је то

случај код ознака са стандардном снагом обележавања, закључили смо да она постаје

рањива употребом ознаке за различите производе само онда када је препознаје

довољно велики број лица, и то када је препознаје на одређени начин. Када је реч о

критеријумима који би требало да буду предмет оцене, два су издвојена као обавезна

– препознатљивост ознаке у релевантној јавности и јачина особености ознаке. Два

наведена својства одговарају двојној, квалитативној и квантитативној природи

ознаке. Поред наведених, одређени су и критеријуми који могу бити предмет оцене

као и они које не би требало узимати у обзир. Као два факултативна показатеља

издвојили смо интензитет употребе ознаке са три подкатегорије – временском,

просторном и интензитетом у ужем смислу, као и ранији утврђивани статус познате

ознаке. Изведена подела релевантних критеријума и њихова оцена заснована је

изложеном схватању функција познатог жига и њихове посебне заштите.
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Када је реч о одређењу методе у погледу средстава којима би такви критеријуми

требало да се цене, истраживање је показало да предност треба дати средствима која

непосредно пружају информације о упознатости за ознаком. Када је реч о

препознатљивости ознаке, релевантна средства су анкете односно испитивања

тржишта која за предмет имају управо препознатљивост одређене ознаке од стране

учесника релевантне јавности и изјаве релевантног дела учесника на тржишту о

упознатости са ознаком. Позитивну оствареност овог критеријума треба ценити у

корелацији са бројем конкурентских ознака које постоје за дату врсту производа. У

погледу јачине особености ознаке, поред наведених анкета и изјава, истакли смо и

важност свих доказних средстава која упућују на употребу ознаке као симбола. Сва

друга доказна средства која се могу користити у прилог оцене критеријума

интензитета употребе ознаке треба да имају карактер допунских доказних материјала

у односу на напред наведене обавезне.

Као највећи недостатак изложене методе издваја се одсуство прецизно дефинисаних

прагова остварености два обавезна критеријума која је потребно  ценити. Наведено

нужно отвара простор за различита тумачења у пракси, те у крајњој линији правну

несигурност која постоји и у садашњем систему. Иако је спроведено истраживање

потврдило тезу о нужности високих захтева остварености критеријума, сматрамо да

ово поље истраживања оставља простор за даљу анализу. Такође, наметање

обавезних критеријума у одређеној мери отежава положај носилаца права, будући да

им намеће додатан терет приликом остваривања правне заштите. Ипак, остајемо у

уверењу да користи оваквог решења претежу, имајући у виду да оно отклања

произвољност у тумачењу појма ознаке са репутацијом и посебно битно шира

овлашћења која из оваквог статуса проистичу.

Дисертација је показала да је проширена заштита ознака са репутацијом у претежном

делу уско везана за примарну функцију разликовања производа на тржишту. Имајући

у виду посебне услове заштите, позната ознака није предмет заштите као таква већ су

то њена дистинктивност и углед, односно управо оне карактеристике које

омогућавају вршење њене примарне функције. Функционални приступ не оправдава
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успостављање заштите од искоришћавања угледа ознаке, те у овом делу дисертација

потврђује ставове о преображају природе жига ка праву блиском својинском.

С друге стране, дисертација је потврдила и значај препознавања преображаја ознаке

као интелектуалног добра у савременом свету информационих технологија, где је

успостављање проширене заштите одговор права жига на измењене услове људске

интеракције. Иако је тренутан изазов са којим се пракса суочава – недостатак јасних

и усаглашених критеријума за оцену познатости, претежно техничке односно

методолошке природе, спроведено истраживање отворило је као ново питање да ли

ће и у ком правцу природа ознаке наставити да се мења. Ова промена је у тесној вези

са еволуцијом људске перцепције, која се неминовно и константно прилагођава

реалности брзог развоја средстава комуникације.

Напослетку, испитујући ознаку као интелектуално добро које је предмет заштите,

расветлили смо њену сложену природу и значај као важног посредника у људској

комуникацији. Иако јасно препознајемо динамику у развоју њеног капацитета као

преносиоца одређене информације, остаје неизвесност у погледу слуха законодавца

да препозна праву меру и простор у којем је интервенција права пожељна и корисна.

Надамо се да смо дисертацијом дали скроман допринос остварењу овог циља.
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