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SENTENCJA

Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie w sktadzie nastgpujacym: Przewodniczacy Sedzia NSA -

Stanistaw Gronowski (spr.) Sedzia WSA. - Jolanta Krélikowska-Przewtoka Asesor WSA - Andrzej Wieczorek

Protokolant - Karolina Kanabus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 pazdziernika 2004 r. sprawy ze skargi
LU Polska S.A. . decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 26 marca 2003 r. Sp-215/01, 20/02,  yniewaznienia

w Warszawie 9 55/02, 56/02, 75/02
prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego oddala skarge -
w przedmiocie

UZASADNIENIE

PP- ZR 116211
Decyzja Urzedu Patentowego z dnia 13 grudnia 1999 1. nr gokonano rejestracji znaku towarowego

przestrzennego, z pierwszenstwem od dnia 5 maja 1994 r., do oznaczania pieczywa cukierniczego w klasie
towarowej 30. W Swietle opisu tego znaku zawartego w podaniu o jego rejestracje: "Plaskie okragle ciastko,
ktorego dolna cze$¢ stanowigca krazek z zaokraglonymi brzegami jest w kolorze jasno-zo6ttym; na wierzchu
ciastko posiada okragle wzniesienia o mniejszej Srednicy, powierzchnia ktérego jest wypukta; prostokatna
kratka; cata gorna powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brazu". Uprawnionym z tego

. LU Polska S.A. < Y
znaku jest, Warszawie, ZWana dalej "skarzaca".

Whiosek o uniewaznienie prawa z rejestracji wyzej wymienionego znaku towarowego ztozyli:

« Zakfad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "Delic-Pol" Sp. z 0.0. w Lindowie, Lipie k/Czestochowy,

* Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjno-Handlowe Cuprod,

* Spotdzielnia Pracy "Cukry Nyskie" w Nysie,

« "Pol-Mar" Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Export-Import" CZUBA Spoétka Jawna w todzi,
« "Lider's 2000" Sp. z 0.0. w Lipinach Starych.

Wspomnianej rejestracji zarzucono w szczego6lnosci naruszenie art. 4 ust. 1, art. 7ust. 112 1 art. 8 pkt 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej u.z.t.
Stosownie do art. 4 ust. 1 u.z.t. znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy, moze by¢ znak nadajacy si¢ do
odrézniania towardw lub ustug okreslonego przedsigbiorstwa od towarow lub ustug tego samego rodzaju
innych przedsiebiorstw. W §wietle za$ ust. 2 powotanego artykutu znakiem towarowym moze by¢ w
szczegolnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny
sygnat dzwigkowy badz zestawienie tych elementow. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.t. jako znak towarowy moze
by¢ zarejestrowany tylko znak, ktéry ma dostateczne znamiona odrozniajace w zwyktych warunkach obrotu
gospodarczego. W mysl ust. 2 powotanego artykutu nie ma dostatecznych znamion odrozniajacych znak, ktory
stanowi tylko nazwe rodzajowa towaru lub informuje jedynie o wtasciwosci, jakosSci, liczbie, ilo$ci, masie,
cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkcji lub przydatnosci towaru,
badz inne podobne oznaczenie nie dajace wystarczajacych podstaw odrézniajacych pochodzenie towaru.
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Stosownie za$ do art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, ktory jest sprzeczny z
obowigzujgcym prawem lub zasadami wspotzycia spotecznego.

Sp.215/01, 20/02,
Ostateczng decyzja Urzgdu Patentowego z dnia 26 marca 2003 1. 55,02, 56/02, 75/02 Prawo z rejestracji znaku

towarowego przestrzennego nr R- 116211. uniewazniono

Wedlug Urzgdu Patentowego sporna rejestracja naruszylta w pierwszej kolejnosci art. 4 u.z.t. Urzad Patentowy
dokonat wyktadni tego przepisu przez pryzmat art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich nr
89/104/EWG o harmonizacji przepisow Panstw Cztonkowskich o znakach towarowych. W mysl art. 3 ust. 1
Dyrektywy "Z rejestracji wyltaczone sg lub w przypadku ich zarejestrowania podlegaja uniewaznieniu
nastgpujace oznaczenia lub znaki towarowe:

a) oznaczenia, ktore nie sg rejestrowane jako znaki towarowe,
b) znaki towarowe, ktore nie posiadajg zdolnosci odrozniajace;,

c) znaki towarowe, ktore sktadajg si¢ wytacznie z oznaczen lub danych, ktére moga stuzy¢ w obrocie dla
wskazania rodzaju, wtasciwosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu
wyprodukowania towaru lub §wiadczenia ustugi lub do oznaczenia innych cech towaru lub ushugi,

d) znaki towarowe sktadajace si¢ wylacznie z oznaczen lub danych, ktore staty si¢ powszechnymi w ogdlnym
uzyciu jezykowym lub w ustalonych i prowadzonych w dobrej wierze praktykach handlowych,

e) oznaczenia sktadajace si¢ wytacznie z:

1) ksztattu, ktory uwarunkowany jest samym rodzajem towaru,

i1) ksztaltu, ktory jest niezbedny dla uzyskania wiasciwosci technicznych towaru,
111) ksztaltu, ktéry nadaje towarom istotna wartos¢.

W ocenie Urzedu Patentowego ksztalt i kolorystyka ciastka opisanego i1 pokazanego w podaniu o rejestracj¢
znaku R. 116211 nalezg wedtug art. 3 ust. 1 lit. e pierwszej dyrektywy do ksztaltow uwarunkowanych samym
rodzajem towaru (Ciastko jaffa). Ponadto, na co zwrécit uwage Urzad Patentowy, w rejestracji zastrzezono
réwniez kolory ciasta (jasno zolty i czekoladowy), wynikajace z samej natury produktow z jakich jest
wykonane ciastko. Okragle za§ wzniesienie o mniejszej $rednicy na ciastku jest nastgpstwem usytuowania
nadzienia w postaci krazka galaretki, za$ kratka wynika z technologii produkcji.

Zdaniem Urze¢du Patentowego sporna rejestracja zapadla rOwniez z naruszeniem art. 7 u.z.t., gdyz ksztatt i
kolorystyka ciastka opisanego 1 pokazanego w podaniu o rejestracje AW X nalezy zakwalifikowa¢ do

116211
oznaczen ogolnoinformacyjnych, niemajacych znamion odrézniajacych w swietle powolanego wyzej przepisu.

Ponadto w ocenie Urzedu Patentowego rejestracja omawianego znaku towarowego zapadta takze z
naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t. Skutkiem rejestracji jest bowiem ograniczenie konkurencji z naruszeniem prawa
1 zasad wspotzycia spotecznego, gdyz eliminowani s3 z rynku przedsigbiorcy wytwarzajacy ciastka wedlug
wspomnianego wzoru przed datg zgtoszenia go przez skarzaca do rejestraciji.

W obszernej skardze na powyzsza decyzje, wniesionej do Naczelnego Sadu Administracyjnego, skarzaca
zarzuca naruszenie przepisow stanowigcych podstawe uniewaznienia spornego znaku towarowego. Upatruje
takze naruszenie w zaskarzonej decyzji art. 32 Konstytucji RP. W §wietle ust. 1 powotanego artykutu wszyscy
sa wobec prawa rowni. Wszyscy majg prawo do rownego traktowania przez wladze publiczne. Zgodnie za$ z
ust. 2 nikt nie moze by¢ dyskryminowany w zyciu politycznym, spotecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny. Zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji RP skarzaca uzasadnia udzielaniem przez
Urzad Patentowy ochrony dla przestrzennych znakéw towarowych odzwierciedlajacych forme towaru, czego
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nie uczyniono w niniejszej sprawie. Ponadto, zdaniem skarzacej, zaskarzona decyzja zapadta réwniez z
naruszeniem przepisOw postepowania administracyjnego, a w szczegolnosci art. 7, 771 107 k.p.a.

Wojewddzki Sad Administracyjny zwazyl, co nastepuje:
Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszly w zycie:

* ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sagdow administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), zwana
u.s.a.,

* ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270), zwana p.s.a.,

* ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzajace ustawe¢ - Prawo o ustroju sadow
administracyjnych 1 ustawg - Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.
1271), zwana p.w.u.p.

Jednoczes$nie uchylona zostata ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U.
Nr 74, poz. 368 ze zm.), ktéra obowigzywata w dacie wniesienia skargi w niniejszej sprawie.

W swietle art. 97 § 1 p.w.u.p. sprawy, w ktorych skargi zostaly wniesione do Naczelnego Sadu
Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postepowanie nie zostato zakonczone, podlegaja
rozpoznaniu przez wlasciwe wojewddzkie sady administracyjne na podstawie przepisoOw ustawy - Prawo o
postepowaniu przed sagdami administracyjnymi. Taka sytuacja ma wigc miejsce w niniejszej sprawie 1 dlatego
postgpowanie toczy si¢ na podstawie p.s.a.

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sady administracyjne sprawujg wymiar sprawiedliwosci przez kontrole dziatalnosci
administracji publicznej, przy czym w $wietle paragrafu drugiego powotanego wyzej artykutu kontrola ta
sprawowana jest pod wzgledem zgodnosci z prawem, jezeli ustawy nie stanowig inaczej. Innymi stowy,
wchodzi tutaj w gre kontrola aktow lub czynnosci z zakresu administracji publicznej dokonywana pod
wzgledem ich zgodnosci z prawem materialnym 1 przepisami procesowymi, nie za§ wedlug kryteriow
stusznos$ciowych.

Kontrolujac zaskarzong decyzje pod katem powyzszych kryteridow skarga nie zastuguje na uwzglednienie.

W zwiazku z wejsciem w zycie w dniu 22 sierpnia 2001 r. z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wilasnosci
przemystowej (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117), zwanej p.w.p., zdolno$¢ ochronng znakéw
towarowych zarejestrowanych lub zgtoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia si¢ na podstawie
dotychczasowych przepiséw (por. art. 315 ust. 3). Przepisami, stanowigcymi podstawe do oceny zdolnosci
rejestracyjnej spornego znaku towarowego sg zatem przepisy ustawy o znakach towarowych.

W $wietle ustalonego orzecznictwa w sprawach o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego Urzad
Patentowy, a takze i sad administracyjny kontrolujacy decyzje wspomnianego organu, jest zwigzany zakresem
zadania wnioskodawcy, co odnosi si¢ w szczegdlnosci do wskazanej podstawy prawnej (por. wyrok NSA w
Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 r., IT SA 3446/01; ONSA 2003/1/27, z glosa M. Kepinskiego; OSP
2004/1/11). Stanowisko to, co wymaga podkreslenia, jest juz obowigzujace na gruncie ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej (por. art. 255 ust. 4 p.w.p.). Zatem, w niniejszej sprawie wchodzi w gre ocena
zdolno$ci rejestracyjnej omawianej rejestracji z przepisami art. 4, art. 7 i art. 8 pkt 1 u.z.t.

W zwiagzku z zastosowaniem w sprawie przez Urzad Patentowy pierwszej dyrektywy Rady Wspdlnot
Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisoOw Panstw Czlonkowskich o znakach towarowych na
potrzeby wyktadni art. 4 u.z.t. moze wyloni¢ si¢ kwestia legalnos$ci takiej wyktadni, skoro w dacie wydania
zaskarzonej decyzji (26 marca 2003 r.) Polska nie byta jeszcze cztonkiem Unii Europejskiej. Wyktadnia
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przepiséw prawa moze by¢ statyczna badz dynamiczna w zalezno$ci od kryterium woli ustawodawcy,
odpowiednio z daty wydania aktu normatywnego albo z daty jego stosowania. Zwazywszy na zobowigzania
Polski w zakresie dostosowania swego ustawodawstwa do regulacji prawnych obowigzujacych w Unii
Europejskiej, co dotyczy w szczegdlnosci problematyki prawnej wlasnosci przemystowej, nie tylko mozna
bylo, a wrgcz nalezato zastosowac proeuropejska wyktadnig art. 4 u.z.t., z uwzglednieniem postanowien
wspomnianej dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich nr 89/104/EWG. Poglad taki przyjety jest zreszta w
orzecznictwie (por. wyrok NSA z dnia 12 lutego 2001 r. V SA 305/00; Lex nr 51327). Mozna doda¢, iz
postanowienia tej dyrektywy zostaty przejete do krajowego ustawodawstwa (por. art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.).

Do oceny zdolnosci odrozniajacej znaku przestrzennego dla oznaczania towaréw okreslonego
przedsigbiorstwa od towarow lub ustug tego samego rodzaju innych przedsigbiorstw, stosuje si¢ generalnie te
same kryteria, ktore decyduja o zdolnos$ci odrdzniajacej innych rodzajow znakow (stownych, obrazowych
itd.). Ponadto, co wymaga podkre$lenia, znak towarowy powinien by¢ oceniany jako calo$¢, nawet jezeli
elementy skladajace si¢ na kompozycje danego znaku nie mialyby same w sobie wspomnianej zdolnosci
odrozniajacej. Stanowisko takie jest uksztattowane w orzecznictwie (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13
marca 1999 r. sygn. akt III RN 136/99; OSNAP 2000/1/2).

Przechodzac do kwestii zgodnos$ci spornej rejestracji z przepisem art. 4 u.z.t., wskaza¢ nalezy, iz zdolnos¢
odrdzniajaca, o ktoérej mowa w tym przepisie, ma charakter abstrakcyjny. Innymi stowy, przepis ten ma
znaczenie dla ustalenia, czy dane oznaczenie moze by¢ w ogole znakiem towarowym, to znaczy czy pozwala
na odroznienie towarow tego samego rodzaju wytwarzanych przez skarzaca od podobnych towaréw innych
przedsiebiorcow. Abstrakcyjng zdolno$¢ odrdzniania, o ktorej mowa w art. 4 u.z.t., nalezy odroznia¢ od
konkretnie ujetej w art. 7 zdolnosci odrdzniajacej. Dopiero po ustaleniu, ze mamy do czynienia ze znakiem
towarowym (art. 4 u.z.t.), badaniu podlega jego zdolno$¢ odrdzniajaca in concreto (art. 7 u.z.t.).

Dostrzegajac mozliwo$¢ odmiennej oceny zdolnos$ci zgloszenia R 116211, jako znaku towarowego, w §wietle
art. 4 u.z.t., a to z uwagi na dokonywanie takiej oceny wedlug w duzej mierze kryteriow subiektywnych, brak
jest jednakze dostatecznych podstaw dla zanegowania abstrakcyjnej zdolnosci rejestracyjnej omawianego
znaku dla oznaczania pieczywa cukierniczego, a wigc nie tylko dla spornych ciastek. Opis tego znaku zawarty
w zgloszeniu w wystarczajacym stopniu indywidualizuje ten znak pod wspomnianym wyzej katem. W
szczegoOlnosci brak jest dostatecznych podstaw, aby znak towarowy w formie zaprezentowanej w zgtoszeniu,
oceniany jako cato$¢, uzna¢ za zdeterminowany wyltacznie cechami funkcjonalnymi, czy tez ksztattem
koniecznym dla uzyskania okreslonego rezultatu technicznego, aczkolwiek cze$¢ elementéw uzytych w tym
znaku niewatpliwie wynika z samej natury procesu technologicznego zwigzanego z wypiekiem ciastek (kolory
ciastka — z6lty 1 bragzowy). Nie mozna tez, zdaniem Sadu, zasadnie twierdzi¢, aby wszystkie inne elementy
sktadowe spornego przestrzennego znaku towarowego, a w szczego6lnosci okragty ksztalt ciastka, okragte
wzniesienie o mniejszej Srednicy, powierzchnia ktdrego jest wypukta oraz prostokatna kratka na powierzchni
wspomnianego okraglego wzniesienia, byty wylacznie efektem wynikajacym z natury samego towaru, czy tez
ksztaltu koniecznego dla osiggnigcia zamierzonego rezultatu. Ogromna réznorodno$¢ ksztattéw pieczywa
cukierniczego znajdujaca si¢ na rynku przeczy zarzutowi, jakoby sporny przestrzenny znak towarowy,
oceniany jako catos¢, byt efektem czynnikow, ktore w ostatecznym rachunku pozbawiajg ten znak
abstrakcyjnej zdolno$ci odrozniajacej w swietle art. 4 u.z.t. i art. 3 ust. 1 powotanej dyrektywy nr
89/104/EWG.

Urzad Patentowy przesadzit, aczkolwiek tego prawidtowo nie uzasadnit, Ze sporna rejestracja naruszyta
rowniez art. 7 u.z.t. Zdolno$¢ odrozniajaca wskazana w art. 7 u.z.t. odnosi si¢, jak to juz wyzej wskazano, do
konkretnej zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego, ktory pozytywnie przeszedt test w zakresie
abstrakcyjnej zdolnos$ci odrdzniajacej (art. 4 u.z.t.). Przez konkretng zdolno$¢ odrozniajacag znaku towarowego
nalezy rozumie¢ ogot cech danego oznaczenia pozwalajacych odrézni¢ w zwyktych warunkach obrotu
gospodarczego tak oznaczany towar od innych towaréw danego rodzaju pochodzacych z innego zroédta. W
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zaskarzonej decyzji, co jest jej mankamentem, zdolno$¢ rejestracyjna spornego znaku przestrzennego nie byta
rozpatrywana z punktu widzenia konkretnej zdolnosci odr6zniajacej tego znaku, w rozumieniu art. 7 u.z.t.,
biorac pod uwage stan sprawy z daty zgloszenia tego znaku do rejestracji (art. 11 u.z.t.).

Wylania si¢ zatem istotna kwestia, jakie okolicznosci sg decydujace dla ustalenia faktu posiadania (badz nie)
przez znak towarowy konkretnej zdolnosci odrézniajacej, a wigc dostatecznych znamion odrézniajacych w
zwyklych warunkach obrotu gospodarczego (art. 7 ust. 1 u.z.t.), a w szczegdlnos$ci gdy, tak jak to ma miejsce
w okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy, w dacie zgloszenia spornego znaku przestrzennego do
rejestracji byt on juz uzywany przez innych przedsigbiorcow. Na tak postawione pytanie przepis art. 7 ust. 1
u.z.t. nie udziela wprost odpowiedzi. Zwazywszy na odwolanie si¢ w przepisie art. 7 ust. 1 u.z.t. do zwyktych
warunkow obrotu gospodarczego, dla oceny konkretnej zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego powinna
decydowac ocena uczestnikow rynku, czy dane oznaczenie (w niniejszej sprawie ksztalt i kolor ciastka)
pozwala zidentyfikowa¢ dany towar (ustuge), jako pochodzacy od danego przedsiebiorcy lub podmiotéw z
nim zwigzanych, od towardéw (uslug) tego samego rodzaju pochodzacych od innych przedsigbiorcow. Przez
uczestnikow rynku nalezatoby rozumie¢ nie tylko finalnych odbiorcow, w tym konsumentoéw, ale takze rozne
grupy przedsigbiorcow (kontrahentow 1 konkurentéw), ktdérzy uczestniczg na réoznych szczeblach obrotu
towarowego zwigzanych z towarami tego samego rodzaju, co towar oznaczany analizowanym znakiem
towarowym. Aby wigc uznac, iz rejestracja spornego znaku towarowego zapadta z naruszeniem art. 7 u.z.t.
nalezatoby przeprowadzi¢ test wsrdd uczestnikow rynku, wedtug ich hipotetycznego stanu wiedzy na dzien
ztozenia wniosku o rejestracj¢ spornego przestrzennego znaku towarowego (5 maja 1994 r.), na okoliczno$é
znajomosci spornego znaku towarowego. Jedynie wowczas, gdyby w ocenie nie nieznaczacej czgsci
uczestnikow rynku uczestniczacych na réznych szczeblach obrotu towarowego zwigzanych z towarami tego
samego rodzaju, co towar oznaczany spornym znakiem towarowym, znak ten kojarzyt si¢ z innymi
producentami (sprzedawcami) niz skarzaca, znak ten nie posiadalby znamion odrdézniajacych (konkretnych) w
swietle art. 7 ust. 1 u.z.t. Natomiast, gdyby w nastgpstwie takiego hipotetycznego testu znak ten byt
przypisywany skarzacej jako uprawnionej albo gdyby byt nieznany wspomnianemu kregowi uczestnikow
rynku, brak bytoby podstaw do kwestionowania konkretnej zdolnosci rejestracyjnej omawianego znaku, a tym
samym powodow dla uniewaznienia prawa z rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 u.z.t. Ustalen, w zakresie o
ktorym wyzej mowa, nie poczyniono w zaskarzonej decyzji.

Zwazywszy na znaczny uptyw czasu od daty zgtoszenia wniosku o rejestracje spornego znaku towarowego
wynik przeprowadzanego obecnie dowodu na okoliczno$¢ konkretnej zdolnosci odrozniajacej tego znaku nie
miatoby dostatecznego waloru dowodowego. Ewentualni respondenci zapewne ocenialiby konkretng zdolno$¢
odrdzniajaca tego znaku wedhug stanu z chwili przeprowadzania odpowiedniego testu, nie za$§ wedtug stanu z
chwili zgloszenia znaku do rejestracji, a to zwazywszy na znaczny juz uptyw czasu. Co najwyzej, mozna
jedynie podjac¢ probe ustalenia konkretnej zdolnos$ci odrézniajacej spornego znaku towarowego, positkujac si¢
domniemaniem faktycznym. I tak, pieczywo cukiernicze oznaczane omawianym znakiem, co jest niesporne w
sprawie, byto od wielu juz lat wytwarzane przez poprzednikow prawnych skarzacej i to na dlugo przed

podjeciem analogicznej produkcji przez konkurentéw, a mianowicie od 1989 r. przez Cuprod, od 1991 r. przez

%:ﬁs_’;g:_,.llg% f. pre€z Ponadto, co jest rOwniez bezsporne, wielko$¢ produkcji wspgr%l}lmﬁggg ZpLigg'zywa
przez skarzacg byta niewspotmiernie wyzsza od konkurentow. W §wietle opracowania Osrodka Realizacji
Badan Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z lutego 2002 r.,
poswigconego problematyce znajomosci wérdd konsumentow marki ciastek "delicje", znajomo$¢ istnienia na
rynku tej marki jest bardzo wysoka. W pytaniach o spontaniczng znajomos¢, od 30-40 respondentéw
wymienia jag w pierwszej kolejnos$ci. Inne marki ciastek podobnych do delicji praktycznie nie istniaty w
swiadomosci konsumentow (wskazania w granicach 1%). Na producenta delicji (Wedla) wskazywato co
najmniej 60% respondentdw, za§ w pytaniach wspomaganych — 90%. Inni producenci podobnych do delicji
ciastek nie byli wymieniani. W ocenie Sadu wspomnianemu opracowaniu, jako dokumentowi, nie mozna
odmowi¢ przynajmniej dostatecznego waloru dowodowego na okolicznos$¢ duzej znajomosci wsrod
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konsumentow ciastek delicji, a zatem i spornego znaku przestrzennego, ktdry jest kopia wspomnianego
ciastka. Opracowanie to, jak juz wskazano, sporzagdzono w 2002 r., a zatem gdy juz od co najmniej 10 lat
ciastka o ksztalcie zblizonym do spornego znaku przestrzennego wytwarzali konkurenci skarzacej. Skoro
zatem w opinii respondentéw w 2002 r. omawiane pieczywo cukiernicze, jak i sporny znak przestrzenny, byty
kojarzone z poprzednikiem prawnym skarzacej, nie za$ z jej konkurentami, tym bardziej mozna oczekiwac, ze
w dacie zgloszenia spornego znaku do rejestracji (5 maja 1994 r.), kiedy konkurencja na rynku byta znacznie
mniejsza, sporny przestrzenny znak towarowy nie bytby kojarzony z innym producentem, anizeli poprzednik
prawny skarzacej. Nie ma zatem uzasadnionych powodéw dla kwestionowania konkretnej zdolnos$ci
odrozniajgcej omawianego znaku w dacie zgtoszenia go do rejestracji, a w szczegdlnosci, aby wowczas znak
ten byt kojarzony przez konsumentdéw z ktéryms z konkurentdw zgtaszajacego znak do ochrony. Tym samym
Sad nie podziela stanowiska zajetego w zaskarzonej decyzji jakoby rejestracja spornego znaku zapadta z
naruszeniem art. 7 u.z.t.

Niemniej jednak, skoro sporny przestrzenny znak towarowy stanowi wierne odwzorowanie produkowanych
przez skarzacg ciastek oznaczanych stownym znakiem delicje, mozna zgodzi¢ si¢ ze stanowiskiem Urzedu
Patentowego jedynie w tym zakresie, ze w odniesieniu do owych ciastek wspomniane oznaczenie przestrzenne
nie pelni funkcji znaku towarowego. Znaku towarowego nie mozna bowiem identyfikowaé z samym towarem,
jak to ma miejsce w odniesieniu do omawianych ciastek. Funkcja znaku towarowego, co wymaga
podkreslenia, jest bowiem odroznianie towarow tego samego rodzaju danego przedsiebiorcy od podobnych
towarow innych przedsigbiorcow. Zatem, oznaczanie spornym znakiem przestrzennym produkowanych przez
skarzaca ciastek (oznaczanych znakiem stownym delicje) nalezatoby raczej traktowac, stosownie do art. 7 ust.
2 u.z.t., jako informacj¢ o tym towarze. Nie ma to jednakze istotnego znaczenia dla podwazenia zdolnosci
rejestracyjnej spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 u.z.t., gdyz sporny znak zastrzezony zostat do
oznaczania pieczywa cukierniczego. Rzecza za$ skarzacej jest decydowanie o tym, jaki rodzaj pieczywa
cukierniczego oznacza spornym znakiem towarowym.

Pozostaje do rozwazenia zgodnos¢ spornej rejestracji z przepisem art. 8 pkt 1 u.z.t., stosownie do ktorego, jak
to juz wskazano, niedopuszczalna jest rejestracja znaku, ktory jest sprzeczny z obowigzujacym prawem lub
zasadami wspotzycia spotecznego. Sprzecznos¢ z prawem lub zasadami wspdlzycia spotecznego, stanowigca
przestanke¢ niedopuszczalnosci zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powotanego wyzej przepisu,
nalezy taczy¢ nie tylko bezposrednio z samym znakiem, ale réwniez i z okoliczno$ciami towarzyszacymi
rejestracji znaku, jezeli zawierajg one elementy sprzeczne z prawem lub zasadami wspdlzycia spotecznego.
Kwesti¢ te wyjasniano w orzecznictwie i w literaturze (R. Skubisz: Prawo znakow towarowych, komentarz,
Warszawa 1997, s. 74 —75). Ponadto przez sprzeczno$¢ rejestracji z obowigzujagcym prawem, w rozumieniu
art. 8 pkt 1 u.z.t., nalezy rozumie¢ naruszenie przez rejestracje innych przepiséw prawa niz zawartych w
ustawie o znakach towarowych. Przepis ten stwarza wigc potencjalnie szeroki zakres przeszkod dla rejestracji
znaku towarowego, a w razie jego rejestracji, podstawe¢ dla uniewaznienia prawa z rejestracji (art. 29 u.z.t.).

Wedlug Urzgdu Patentowego sporna rejestracja narusza art. 8 pkt 1 u.z.t. Odnosi si¢ to do naruszenia zasad
wspotzycia spotecznego, gdyz sporny znak nawiazuje do znanego wczeéniejciastka jaffa. ponadto zdaniem
tego organu rejestracja naruszata rowniez obowigzujace prawo. Skarzgca zmierzata bowiem tym sposobem do
wyeliminowania z rynku dotychczasowych przedsiebiorcow wytwarzajacych ciastka wedlug wspomnianego
znaku towarowego przestrzennego, a wigc dazyta do monopolizacji rynku. O takim zamiarze skarzacej
swiadczg powddztwa sagdowe wytoczone producentom wytwarzajagcym podobne ciastka, a w szczegolnosci
roOwniez i tym, ktorzy te ciastka wytwarzali jeszcze przed datg zgloszenia przez skarzaca omawianego znaku
do rejestracji.

Rejestracja znakow dla oznaczania towardw jest elementem strategii konkurencji, ktora pozwala
uprawnionemu z rejestracji w lepszym stopniu rywalizowaé o nabywce niz ma to miejsce w odniesieniu do
przedsigbiorcow, ktorzy nie chronig swych towaréw znakami towarowymi. Rejestracja jest prawem
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przedsigbiorcy, z ktorego moze on skorzystac lub nie. Jednakze wprowadzajac do obrotu towar nieoznaczony
znakiem towarowym przedsigbiorca musi si¢ liczy¢, ze towar ten nie jest w dostatecznym stopniu chroniony
przed nasladownictwem ze strony konkurentow. Co wigcej, jezeli dopiero po wprowadzeniu do obrotu
towarow danego rodzaju 6w przedsiebiorca zdecyduje si¢ zglosi¢ do rejestracji znak towarowy dla oznaczania
takich towardéw, moga ku temu zaistnie¢ przeszkody. Takiej rejestracji moze by¢ bowiem postawiony m.in.
zarzut ograniczenia konkurentom swobody prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, celem nieuzasadnione;
monopolizacji rynku towaréw danego rodzaju. Swoboda dzialalnosci gospodarczej byta i jest chroniona
prawem. W dacie zgloszenia spornego znaku przestrzennego do rejestracji (5 maja 1994 r.) swoboda ta byta
chroniona art. 6 6wczesnej konstytucji, a takze art. 1 1 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o
dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Stosownie do art. 6 konstytucji Rzeczpospolita
Polska gwarantuje swobodg¢ dziatalnos$ci gospodarczej bez wzgledu na forme¢ wiasno$ci; ograniczenie tej
swobody moze nastgpi¢ jedynie w ustawie. W mysl art. 1 cytowanej ustawy o dziatalnosci gospodarczej
podejmowanie i prowadzenie dziatalnosci gospodarczej jest wolne i dozwolone kazdemu na réwnych
prawach, z zachowaniem warunkéw okreslonych przepisami prawa. Zgodnie za$ z art. 4 ust. 1 powotanej
ustawy podmioty gospodarcze moga w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej dokonywac czynnosci
oraz dziatan, ktore nie sg przez prawo zabronione.

Swoboda dziatalno$ci gospodarczej nie jest jednak prawem chronionym absolutnie i moze by¢ ograniczona
ustawg. Jednym z takich ustawowych ograniczen jest prawo z rejestracji znaku towarowego nalezace do
przedsigbiorcy, ktore nie moze by¢ naruszane przez jego konkurenta. W $wietle bowiem art. 13 ust. 1 u.z.t.
przedsigbiorstwo, na ktdrego rzecz zostat zarejestrowany znak towarowy, nabywa wylaczne prawo uzywania
znaku w obrocie gospodarczym na calym terytorium panstwa dla towaréw objetych rejestracia.

Stosownie do art. 29 u.z.t. prawo z rejestracji znaku towarowego moze by¢ uniewaznione w calosci lub w
czes$ci, jezeli nie byty spelnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, okreslone w przepisach art. 4, 6 -
91 32. W kontekscie podstawy uniewaznienia opartej na przepisie art. 8 pkt 1 u.z.t., uznajagcym za
niedopuszczalng rejestracj¢ znaku, ktdry jest sprzeczny m.in. z obowigzujacym prawem, wylania si¢ istotna
dla sprawy kwestia, kiedy rejestracja znaku towarowego, przyznajaca wytacznos¢ na jego uzywanie, jest
sprzeczna z obowigzujgcym prawem, a w szczegolnosci naruszajgca swobode dziatalnosci gospodarczej
konkurentéw podmiotu uprawnionego z takiego znaku, stanowigc tym samym stanowi podstawe dla
uniewaznienia prawa z rejestracji takiego znaku. Niewatpliwie w pelni zgodna ze spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa wytgcznosci jest rejestracja znaku towarowego ukierunkowana na ochrong konkurencji
potencjalnej, a wigc jeszcze nieistniejacej realnie, tak aby w nastgpstwie rejestracji przeciwdziata¢ sytuacji
spotkania si¢ nabywcy towardw oznaczonych danym znakiem z podobnym znakiem dla oznaczenia towarow
tego samego rodzaju pochodzacych od innego przedsigbiorcy. Rejestracja znaku towarowego w swej istocie
sprzyja woéwczas rozwojowi konkurencji, nadajac jej walor konkurencji uczciwej, gdyz z analogicznymi
wnioskami o rejestracje swych znakéw moga wystapi¢ konkurenci. Stad rejestracji, przeciwdziatajacej ex ante
sytuacji wystepowania na rynku podobienstwa oznaczen na towary tego samego rodzaju pochodzacych od
r6éznych przedsigbiorcéw, nie mozna postawi¢ zarzutu naruszenia przepisOw o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej, a w szczegolnosci przepisOw wyzej powotanych.

Natomiast zgota odmiennie nalezatoby oceni¢ sytuacje istniejacg na rynku konkurencyjnym w zakresie danego
produktu, gdzie nabywca realnie dysponuje alternatywnymi ofertami co najmniej dwoch przedsigbiorcow w
zakresie towaréw tego samego rodzaju oznaczanych podobnym znakiem towarowym, co ma miejsce w
okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy. Niewatpliwie, gdy prowadzi to do mylenia zrodta pochodzenia
towardw, nie jest to pozadany stan rzeczy. W odniesieniu do spornego rodzaju pieczywa cukierniczego
myleniu zrodta pochodzenia skutecznie przeciwdziala oznaczanie przez skarzaca swych ciastek znakiem
stownym delicje. Konkurenci wytwarzajacy podobny rodzaj ciastek takze oznaczajg swoje wyroby wtasnymi
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oznaczeniami. W rezultacie, co najwyzej, jedynie bardzo nieuwazny konsument mogtby pomyli¢ Zrédto
pochodzenia omawianych ciastek.

Do 1988 r. sporne ciastka byly wytwarzane wylacznie przez poprzednika prawnego skarzacej. W zwigzku z
nastaniem w Polsce warunkoéw dla rozwoiu gospodarki rynkowei produkcie omawianego rodzaju pieczywa
. C e Cuprod, w 1991 r. "POL-MAR" Czuba, zas od . . .
cukierniczego podjeli m.in. w 1989 1. {993 "vpajic-pOL" Na powyzsza okolicznos¢
wspomniani uczestnicy postepowania przedtozyli niebudzace watpliwosci Sadu dowody, a w szczegdlnosci
liczne faktury dotyczace wprowadzania do obrotu towarowego omawianych ciastek. W zwiazku z postepujaca
konkurencja, aczkolwiek nie zagrazajaca pozycji dotychczasowego lidera na tym rynku, poprzednicy prawni

skarzacej w 1992 r. ztozyli wniosek o ochrone znaku towarowego stownego delicje 1 uzyskali taka rejestracje.

W dacie zgloszenia wniosku o rejestracje spornego znaku przestrzennego (5 maja 1994 r.), bedacego wierng
kopiag omawianego pieczywa cukierniczego, wytwarzanego zarOwno przez poprzednika prawnego skarzace;j,
jak 1 uczestnikOw postepowania, odnos$ny rynek pieczywa byt rynkiem konkurencyjnym, za$ producenci tych
ciastek byli juz na tym rynku do$¢ dobrze osadzeni. Nie moze ulega¢ watpliwosci, co zreszta w catej
rozciaglosci, potwierdzity pdzniejsze procesy cywilne wytoczone przez skarzaca uczestnikom niniejszego
postepowania, iz zasadniczym celem zgloszenia do rejestracji spornego znaku przestrzennego byt zamiar
zmonopolizowania tym sposobem catej produkcji przedmiotowego pieczywa cukierniczego, poprzez
ograniczenie dotychczasowym konkurentom swobody dziatalno$ci gospodarczej w zakresie produkeji takiego
pieczywa. Reasumujac, narusza art. 8 pkt 1 u.z.t. w zwigzku z art. 6 konstytucji oraz art. 1 1 art. 4 ust. 1
cytowanej ustawy o dzialalnos$ci gospodarczej rejestracja znaku towarowego przestrzennego, ktorej
wylgcznym celem jest zmonopolizowanie rynku okreslonego produktu i pozbawienie tym samym dotychczas
dziatajacych na tym rynku konkurentéw swobody prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
mozliwos$ci dalszej produkeji takiego samego towaru.

Wspomnianej rejestracji mozna takze postawic zarzut naruszenia zasad wspotzycia spotecznego, o ktorych
mowa w art. 8 pkt 1 u.z.t. Pomimo produkowania przez uczestnikoéw postgpowania omawianego pieczywa od
wielu juz lat skarzaca, w nastgpstwie uzyskania wylacznosci na ten rodzaj pieczywa cukierniczego przez
sporng rejestracje¢, stawia uczestnikdw postepowania przed koniecznos$cig zmiany profilu produkcji, co wigze
si¢ z poniesieniem znacznych kosztow, niewatpliwie niewspotmiernie wyzszych niz w przypadku zmian
organizacyjnych wywotanych potrzebg zmiany oznaczania wyrobow znakiem stownym lub stowno-
graficznym. Chcac dalej wytwarzaé ciastka biszkoptowe o walorach smakowo-uzytkowych bedacych dla
konsumentow substytutem w stosunku do produktu skarzacej uczestnicy postepowania niewatpliwie musieliby
dostosowac, a by¢ moze 1 wymienié, dotychczasowy park maszynowy, a takze ponie$¢ znaczne koszty
reklamy nowego produktu. Produkujac zas$ od lat sporny rodzaj pieczywa uczestnicy postepowania w miare
swych mozliwosci réwniez promuja wsrod konsumentow spozycie tego rodzaju pieczywa cukierniczego. W
przypadku zaprzestania takiej produkcji przez uczestnikéw postgpowania wszelkie korzysci, bedace
nastepstwem dziatan marketingowych uczestnikéw postepowania, przypadtyby nieekwiwalentnie skarzace;.

Sad nie dopatrzyt si¢ zasadnos$ci podniesionego w skardze zarzutu naruszenia art. 32 Konstytucji RP, gdyz w
zaskarzonej decyzji trudno dopatrzy¢ si¢ dyskryminacji skarzace;.

Nie naruszono rowniez w zaskarzonej decyzji przepisOw postgpowania administracyjnego wymienionych w
skardze, przynajmniej w stopniu uzasadniajgcym uchylenie tej decyz;ji.

Skoro zatem uniewaznienie przez Urzad Patentowy zaskarzong decyzja prawa z rejestracji spornego
przestrzennego znaku towarowego znajdowato uzasadnienie w Swietle art. 8 pkt 1 u.z.t., skarge na t¢ decyzje
nalezato oddali¢ jako nieuzasadniong (art. 151 p.s.a.).
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