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ORZECZNICTWO URZEDU PATENTOWEGO RP
| KOMISJI ODWOLAWCZEJ PRZY UP RP

w zakresie odmowy rejestracji znaku towarowego
z uwagi na kolizj¢ z prawami osob trzecich

Przepis art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych usta-
nawia niedopuszczalnosé rejestracji jako znakéw towarowych oznaczefi, ktorych
rejestracja bylaby sprzeczna z obowiazujacym prawem, zasadami wspdlzycia
spotecznego, jak rowniez prawami podmiotowymi oséb trzecich. W niniejszej
publikacji przedstawione zostaly orzeczenia Urzedu Patentowego RP oraz Komi-
sji Odwotawczej przy UP RP, ktérych przedmiotem byly zagadnienia dotyczace
braku zdolno$ci rejestrowej znaku towarowego z uwagi na naruszenie praw pod-
miotowych 0sob trzecich.

I. SYSTEMY OCHRONY ZNAKOW TOWAROWYCH

Na s$wiecie funkcjonuja dwa systemu nabycia praw do znaku towarowego.
Pierwszy z nich to system konstytutywnej rejestracji (rejestracji tworzacej pra-
wo). Wczesniejsze uzywanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym jest
uznawane za prawnie indyferentne. Rolg prawotworcza odgrywa tutaj formalny
akt rejestracji, dokonywany przez upowazniony do tego organ administracji pan-
stwowej, tj. przez Urzad Patentowy.'

Wylom od tej zasady (w mysl ktorej - wezesniejsze uzywanie znaku towaro-
wego pozostaje bez znaczenia dla nabycia praw do niego) stanowi swoiste naby-
cie praw do znaku powszechnie znanego. W sytuacji, gdy dany znak — wskutek
jego dlugotrwalego uzywania — identyfikowany jest z danym przedsiebiorstwem,

! Zob. U. Promifiska, Komentarz do ustawy o znakach towarowych, s. 45.
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nie jest dopuszczalna rejestracja takiego znaku dla towaréw tego samego rodzaju,
na rzecz innego podmiotu. Obowiazek udzielenia ochrony znakowi notoryjnemu
przez kazde z panstw nalezacych do Zwiazku Ochrony Wlasnosci Przemystowej
wynika z art. 6 bis ust. 1 Konwencji Paryskie;.

System rejestracji konstytutywnej jest powszechnie przyjety w ustawodaw-
stwach panstw europejskich. Przyjela go rowniez dyrektywa o harmonizacji pra-
wa o znakach towarowych oraz rozporzadzenie o europejskim znaku towaro-
wym.

System konstytutywnego nabycia prawa do znaku towarowego sprzyja pew-
nosci obrotu, eliminuje bowiem niepewno$¢, co do momentu nabycia prawa (jest
nig data wydania decyzji, ze skutkiem ex nunc - od chwili obecnej), terytorialne-
go zasi¢gu ochrony znaku (znak jest ex lege chroniony na obszarze calego pan-
stwa). Poza tym, rejestracja konstytutywna znacznie ulatwia wyznaczenie
zakresu przedmiotowego prawa do znaku 1 jego ochrony, wskazujac towary lub
ustugi, dla ktoérych znak zastrzezono.

Drugi znany system ochrony znakéw towarowych to system deklaratoryjny,
ktérego elementy wystepuja w systemie prawa amerykanskiego. Jego istota po-
lega na tym, ze akt rejestracji potwierdza jedynie nabycie praw do znaku towa-
rowego, ktore nastgpuje w drodze faktycznego uzywania oznaczenia w obrocie.

II. PRAWA PODMIOTOWE OSOB TRZECICH JAKO
PRZESZKODA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

Formalny charakter nabycia prawa, charakteryzujacy system konstytutywny,
poza wskazanymi zaletami, stwarza jednak wigksze, niz w przypadku systemu
opartego na uzywaniu znaku, niebezpieczefistwo przyznania prawa do znaku,
ktéry stanowi juz przedmiot ochrony.

Zrédlem prawa podmiotowego do danego oznaczenia, ktére stanowié bedzie
przeszkode do zarejestrowania oznaczenia jako znaku towarowego z uwagi na
tre$¢ art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych — moga by¢:

— przepisy kodeksu cywilnego. Art. 23 1 24, dotyczace dobr osobistych, zawie-
raja tylko przykladowe ich wyliczenie. Sposréd wielu praw osobistych osob
fizycznych, znanych prawodawstwu polskiemu, uzywanie znaku mogloby na-
rusza¢; prawo do wizerunku, nazwiska, pseudonimu, czci. Nazwa (firma)
przedsigbiorstwa prowadzonego w formie spétki prawa cywilnego stanowi
dobro osobiste wspélnikow, podlegajace ochronie stosownie do art. 24 k.c.
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Jednak sam fakt zgloszenia nazwy cudzego przedsigbiorstwa nie stanowi
jeszcze przeszkody w rejestracji tego oznaczenia w charakterze znaku towa-
rowego. Wymagane jest, aby rejestracja (1 uzywanie) znaku stanowily naru-
szenie prawa do nazwy przedsigbiorstwa.” Przepisy dotyczace ochrony dobr
osobistych o0s6b fizycznych stosuje si¢ odpowiednio do oséb prawnych
(art. 43 k.c.);

przepisy prawa handlowego, tj. art. 26 1 nastgpne k.h., dotyczace firmy —
nazwy, pod ktora spotka jawna, komandytowa, spétka z ograniczona odpo-
wiedzialnoscig oraz spétka akcyjna prowadza przedsigbiorstwo. W mysl
przepisu art. 37 k.h.: ,,W razie bezprawnego uzywania firmy pokrzywdzony
moze zada¢ zaniechania dalszego uzywania firmy, co nie wylacza dalej ida-
cych roszczen, przewidzianych w innych przepisach.”;

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kazdym
przypadku postugiwanie si¢ bez zezwolenia uprawnionego utworem, podle-
gajacym ochronie prawnoautorskiej (np. sloganem, rysunkiem, tytulem praso-
wym, melodia, zdjeciem fotograficznym), jako znakiem towarowym — stano-
wi akt naruszenia praw autorskich.

ochrona prawna wynikajgca z rejestracji wzoru zdobniczego;

ochrona nazw geograficznych.

Niedopuszczalne bedzie takze zarejestrowanie znaku towarowego — z uwagi

na tres¢ art. 8 pkt 1 u. z. t. — w sytuacji, gdy zgloszenie znaku naruszalo zasady
wspolzycia spolecznego (bylo sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji). Prze-
szkod¢ dokonania rejestracji stanowi¢ beda:

przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym chodzi¢
tu bedzie o tego rodzaju dzialania, ktére naruszyly norme ogding sformuto-
wang w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 ustawy (byly sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami oraz zagrozily badZz naruszyly interes innego przedsie-
biorcy lub klienta), oraz takie zachowania, ktére przybraly posta¢ jednego
z czynOw przykladowo stypizowanych w ustawie.

Prawo do ochrony znaku niezarejestrowanego zalezy jedynie od jego rzeczy-

wistego uzywania w obrocie. Zakres ochrony wyznacza kazdorazowo terytorial-
ny, faktyczny zasieg uzywania oznaczenia.

2 Zob. R. Skubisz Prawo znakéw towarowych — Komentarz, s. 76.
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III. ODMOWA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO
Z UWAGI NA NARUSZENIE DOBR OSOBISTYCH OSOB
TRZECICH - W SWIETLE ORZECZEN KOMISJI
ODWOLAWCZEJ PRZY URZEDZIE PATENTOWYM RP

Decyzja KO z dnia 17 grudnia 1997 r. Nr Odw. 1192/97:

Komisja Odwolawcza po rozpoznaniu odwolania wniesionego przez FOTO
VENTO s.c. (...) od decyzji Urzedu Patentowego RP wydanej w postepowaniu
administracyjnym z dnia 10.12.1996 r. nr Z-154147 odmawiajqcej rejestracji
znaku towarowego stownego AKICA na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (DZ. U. Nr 5, poz. 17 z péin. zmiana-
mi) oraz § 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 28.04.1993 r.
w sprawie postepowania spornego i odwolawczego oraz oplat zwiqzanych
z ochrong wynalazkow i wzoréw uzytkowych (DZ. U. Nr 36, poz. 160) orzekia
o utrzymaniu zaskarzonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

W dniu 8 grudnia 1996 r. firma FOTO VENTO s.c. (...) za numerem
Z-154147 zglosita do zarejestrowania znak towarowy stowny AKIKA, przezna-
czony do oznaczania: aparatow fotograficznych w kl. 9.

Jeszcze na etapie zgloszenia w dniu 12.06.1996r. do Urzedu Patentowego RP
wplynal protest od firmy FOTOART s.c. (...), uzasadniony tym, ze zgloszony do
ochrony znak jest firmowa nazwa produkowanego w Chinach przez firm¢ ,,.Long
Heng Camera Manufactory Dongguan China O/B AKICA, Co Ltd aparatu foto-
graficznego wiasnie w postaci AKIKA. Protestujacy podnidst, ze aparaty takie
wprowadzane na polski rynek przez kilka niezaleznych od siebie przedsigbiorstw,
w tym takze przez niego, a w zwiazku z tym zawlaszczenie takiej oryginalne;j
nazwy chinskiego aparatu fotograficznego wprowadzitoby w blad przecietnego
odbiorce, co do pochodzenia takiego towaru. Stwierdzil dodatkowo, Zze poten-
cjalna rejestracja takiego znaku towarowego godzitaby w interes firmy, utrud-
niajagc mu dostgp do chinskiego partnera. Na dowodd przedstawionych zarzutow
protestujacy zalaczyl kopie faktury oraz certyfikatu pochodzace z chinskiej firmy.

W zwiazku z dokonanym zgloszeniem i zaistniala sytuacja prawna, Urzad
wystosowal do zglaszajacego pismo wzywajace do wypowiedzenia sie¢ w powyz-
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szej sprawie, gdyz znak towarowy stowny AKIKA nie spelnia ustawowych wa-
runkéw wymaganych do rejestracji i zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 sty-
cznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z pdzn. zm.) nie moze
zostaé zarejestrowany.

Zglaszajacy w odpowiedzi nie podzielil stanowiska Urzedu stwierdzajac, ze
Urzad zbyt szeroko interpretuje art. 8 pkt 2 ww. ustawy. Stwierdzil, ze sam nie
narusza niczyich praw. Natomiast podwazy}l wysuniete przeciwko niemu zarzuty,
o ktérych mowa w protescie. Stwierdzil, ze wymieniona chinska firma nie jest
producentem aparatéw fotograficznych marki AKIKA, poniewaz na podstawie
posiadanych przez zglaszajacego informacji, takim producentem jest firma
z Taipej na Tajwanie, ktorej jedynym legalnym przedstawicielem jest jedynie
sam zglaszajacy.

Urzad Patentowy na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych
odmowil rejestracji zgloszonego znaku.

Zdaniem Urzgdu calos¢ zgloszonego znaku jest nazwa aparatu fotograficzne-
go i jednoczes$nie elementem nazwy jego chinskiego producenta, stanowiac jego
dobro osobiste. Zglaszajacy sam zauwazyl, ze nie jest wladcicielem nazwy firma
AKICA, z tym, ze utrzymuje, iz firma zlokalizowana jest nie w Chinach, lecz na
Tajwanie oraz ze reprezentuje jej interesy w Polsce. Nawet gdyby zglaszajacy
posiadal zgode tajwanskiej lub chinskiej firmy na uzywanie nazwy AKICA, to
nie upowaznia go ten fakt do rejestrowania na swoja rzecz dobra osobistego
w postaci nazwy firmy, tym bardziej ze taka rejestracja spowodowataby dodat-
kowo wprowadzenie w blad przecigtnego odbiorce co do falszywego, domnie-
manego polskiego pochodzenia znanej marki aparatéw fotograficznych i to
niezaleznie czy chinskich, czy tajwanskich.

Od powyzszej decyzji zgtaszajacy odwolal si¢ do Komisji Odwolawczej przy
Urzedzie Patentowym RP (...).

Rozpatrujaca odwolanie Komisja Odwotawcza zwazyla, co nastepuje:

Zgodnie z art. 8 pkt 2 cytowanej ustawy o znakach towarowych niedopusz-
czalna jest rejestracja oznaczen, ktérych uzywanie w charakterze znaku towaro-
wego mogloby stanowi¢ akt naruszenia praw majatkowych osob trzecich, tzn.
prawa do firmy, nazwy przedsigbiorstwa.
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Réwniez zgodnie z art. 6 septies Konwencji Paryskiej rejestracja zgloszone-
go znaku AKICA jest niedopuszczalna i to niezaleznie od tego, czy jest to na-
zwa firmy chinskiej, czy tajwanskiej. Bowiem tres§¢ tego artykulu jest
nastepujaca: ,,Jezeli agent lub przedstawiciel osoby, ktéra jest wlascicielem zna-
ku w jednym z krajow nalezacych do zwiazku wnosi bez zezwolenia wlasciciela
o zarejestrowanie znaku na swoja rzecz w jednym lub kilku Panstwach bedacych
czionkami zwiazku, wladciciel bedzie moégl si¢ sprzeciwi¢ zadanej rejestracii,
albo zada¢ jej wykreslenia lub jezeli ustawodawstwo danego Pafistwa bedacego
czlonkiem zwiazku na to zezwala, zadac przeniesienia na jego rzecz wymienionej
rejestracji, o ile ten agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego dziatania.”

Art. 6 septies ust. 2 z zastrzezeniem postanowien ustepu 1 wlasciciel znaku
bedzie mogl sprzeciwic si¢ uzywaniu swego znaku przez agenta lub przedstawi-
ciela, o ile nie zezwolil na takie uzywanie.

Z materiatéw zawartych w aktach sprawy wynika, iz zglaszajacy nie miat
zatem prawa do zgloszenia znaku AKIKA na swoja rzecz, poniewaz Polska jest
cztonkiem Konwencji Paryskiej.

Ustalenia poczynione w zaskarzonej decyzji sa prawidtowe, za$ argumentacje
zawarte w odwotaniu nie zdolaly podwazy¢ zasadnosci tej decyzji.

Majac powyzsze na uwadze Komisja Odwotawcza orzekla, jak w sentencji.”

Decyzja KO z dnia 23 paZdziernika 1996 r. Nr Odw. 1317/96:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwolania wniesionego
przez K M. od decyzji Urzedu Patentowego RP wydanej w postepowaniu spornym
z dnia 21 listopada 1995 r. nr R-77381 o czeSciowym uniewaznieniu prawa z re-
Jjestracji znaku towarowego LABCONSULT nr R-77581 na podstawie art. 8 pkt 2
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17)
§ 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 28.04.1993 r. w sprawie po-
stepowania spornego i odwolawczego oraz oplat zwiqzanych z ochronq wynalaz-
kow i wzoréw uzytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) orzekla o utrzymaniu
zaskarzonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

»Decyzja z dnia 21 listopada 1995 r. Urzad Patentowy dzialajacy w trybie
spornym — Sp. 94/95 — uniewaznil czgsciowo prawo z rejestracji znaku towaro-
wego LABCONSULT - R-77581 udzielonego na rzecz K.M.
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Z wnioskiem o uniewaznienie rejestracji przedmiotowego znaku towarowego
wystapit S.K. wlasciciel firmy Labconsult w W.

Rejestracji znaku LABCONSULT zarzuca si¢ naruszenie praw osobistych
1 majatkowych wnioskodawcy.

Komisja Odwolawcza w wyniku rozpoznania sprawy i wysluchania wyja-
$nien uczestnika postgpowania uznala, iz okreslona w art. 8 pkt 2 ustawy o zna-
kach towarowych niedopuszczalno$¢ rejestracji znaku towarowego z powodu
naruszenia praw osobistych i majatkowych obejmuje w catosci prawo do nazwy
przedsigbiorstwa. Wyrazem takiego pogladu jest wyrok Sadu Wojewddzkiego
w Warszawie z dnia 6 stycznia 1994 r. nakazujacy K.M. zaprzestanie uzywania
nazwy przedsigbiorstwa ,,Labconsult”.

Komisja Odwotawcza w pelni podziela poglad Urzgdu Patentowego wyrazo-
ny w uzasadnieniu do zaskarzonej decyzji, co do stusznosci czesciowego unie-
waznienia znaku towarowego co do pokrywajacych si¢ zakreséw dzialalnosci
gospodarczej w ramach klasy 9-tej.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji.”

Decyzja KO z dnia 29 lipca 1996 r. Nr Odw. 1253/96:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwolania wniesionego
przez Biuro Ustug Technicznych ATEST s.c. (...) przeciwko Biuro Ustug Tech-
nicznych spotka z o.0. ATEST (...) od decyzji Urzedu Patentowego RP wydanej
w postepowaniu spornym z dnia 19 grudnia 1995 r. nr Sp. 193/95 uniewazniajq-
cej prawo z rejestracji znaku towarowego R-86924 ATEST na podstawie art. 50
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze
zm.) i § 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 28.04.1993 r. w sprawie
postgpowania spornego i odwolawczego oraz oplat zwiqzanych z ochrong wy-
nalazkow i wzoréw uzytkowych (DZ. U. Nr 36, poz. 160) orzekia o utrzymaniu
zaskarzonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

Biuro Ustug Technicznych ATEST spotka z o0.0. wystapita do Urzedu Paten-
towego dzialajacego w trybie spornym z wnioskiem o uniewaimienie prawa
z rejestracji znaku towarowego stowno-graficznego z napisem ATEST zareje-
strowanego na rzecz Biura Uslug Technicznych s.c. — M.G., C.B., przeznaczone-
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go do oznaczania ustug ﬁﬂeszczqcych sie w 42 klasie wg obowiazujacej klasyfi-
Kkacji towarow i ushug m.in. w zakresie badan, uzdatniania wody, projektowania.

Urzad Patentowy RP, dzialajacy w trybie postepowania spornego, decyzja
z dnia 19 grudnia 1995 r. nr Sp. 193/95 na podstawie art. 8 pkt 11 2 oraz art. 49
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U.
Nr 5, poz. 17 z p6zn. zm.) uniewaznil prawo z rejestracji znaku towarowego za-
rejestrowanego pod numerem 86924 twierdzac, ze spotka cywilna przyjela iden-
tyczng nazwe dla swojej dzialalnosci jak istniejaca spotka z o.0. dokonujac
zgloszenia jej znaku na swojg rzecz. Znak stanowi jednoczesnie czgs$¢ nazwy
Spotki z 0.0., wigc rejestracja znaku naruszyla prawa w zakresie nazwy znaku.

Od decyzji tej pozwane Biuro Ushug Technicznych ATEST wniosto odwola-
nie do Komisji Odwolawcze) przy Urzedzie Patentowym RP.

Zdaniem odwolujacego Biuro Uslug Technicznych w B. prowadzi dzialal-
no$¢ w innym zakresie co powod. Twierdzi, ze sam fakt zgloszenia nazwy Biura
Ustug Technicznych ATEST nie stanowi przeszkody w rejestracji tegoz oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego powotyjac si¢ na komentarz Ryszarda Sku-
bisza — Prawo znakéw towarowych. Wobec powyzszego nie wystgpuje tu
naruszenie przepisOw art. 8 pkt 1 1 2 ustawy o znakach towarowych oraz art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nato-
miast uniewaznienie prawa z rejestracji ww. znaku towarowego moze nastapi¢ po
uprzednim rozstrzygnigciu przez sad istniejacego miedzy stronami sporu o naru-
szenie dobr osobistych.

Powodowa Spoétka z o.0. Biuro Ustug Technicznych ATEST wniosta o pod-
trzymanie zaskarzonej decyzji. Twierdzi, ze odwolanie pozwanego nie wskazuje
zadnej przyczyny czy okolicznosci, dla ktorej ww. decyzja Urzedu Patentowego
RP winna by¢ zmieniona, ani tez nie wskazuje czemu uchybila zaskarzona decy-
zja.

Odnoszac si¢ do zarzutéw zawartych w odwolaniu powod podnosi réwniez
ito, ze: pozwany prowadzi dzialalno$¢ analogiczna jak powdd, przy czym po-
wod prowadzi ja w znacznie szerszym zakresie, a wywody pozwanego, poparte
tezami zawartymi w komentarzu R. Skubisza, nie maja odniesienia do ninigjszej
sprawy. (...).

Biorac pod uwage zgromadzony material dowodowy nalezy stwierdzié, iz
Kolegium Orzekajace dokonalo prawidlowych ustalen, nie kwestionowanych
przez odwolujacego, iz wnioskodawca od 1988 r. a wigc przed data zgloszenia
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znaku towarowego w Urzedzie Patentowym RP — stosowal w nazwie firmy ozna-
czenie ATEST. Ta okoliczno$é stanowi juz przeszkode wylaczajaca mozliwosé
zarejestrowania znaku towarowego na rzecz innego podmiotu, a to z uwagi na
unormowania zawarte w art. 8 pkt 11 2 ustawy o znakach towarowych. Przepis
ten statuuje zasade, w mys$l ktdrej niedopuszczalna jest rejestracja znaku, ktory
jest sprzeczny z zasadami wspdtzycia spolecznego lub narusza prawa osobiste
lub majatkowe 0sdb trzecich, a do tych nalezy prawo do firmy. Sad Najwyzszy
rozpatrujac wzajemne relacje miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym
anazwq przedsiebiorstwa kilkakrotnie wypowiadal si¢ w swych orzeczeniach
o priorytecie nazwy przedsi¢biorstwa — istniejacego juz w chwili rejestracji zna-
ku towarowego — nad prawem wynikajacym z rejestracji znaku towarowego
(ostatnio w postanowieniu Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia 1994 r. Ill CZP
109/94 OSNCP z .1 poz. 18).

Podobienstwo oznaczen jak 1 ustug jest kwestia bezsporng w sprawie, chodzi
tu bowiem o znak ATEST przeznaczony do oznaczania jednorodzajowosci ushug
mieszczacych si¢ w kl. 42.

Majac na uwadze wyzej przedstawiony caloksztalt okolicznosci faktycznych
i prawnych Komisja Odwolawcza przy Urzedzie Patentowym RP orzekla jak
w osnowie decyzji.”

Decyzja KO z dnia 28 stycznia 1998 r. Nr Odw. 1285/97:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwotania wniesionego
przez ,,Cawa Poland” (...) od decyzji Urzedu Patentowego RP wydanej w poste-
powaniu spornym z dnia 17 pazdziernika 1996 r. nr Sp. 136/96 o uniewaznieniu

prawa z rejestracji znaku towarowego stowno-graficznego APPLAUSE na pod-
stawie art. 29 w zwiqzku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zna-
kach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z pézn. zmianami) oraz § 15 ust. 1
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postegpowania
spornego i odwotawczego oraz oplat zwiqzanych z ochrong wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) orzekla o utrzymaniu zaskarzonej decyzji
w mocy

Uzasadnienie

»W dniu 22 lipca 1996 r. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-
Handlowe ,,Sardena” (...) wystapilo do Urzedu Patentowego RP dzialajacego
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w trybie postgpowania spornego z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracii
naku towarowego slowno-graficznego APPLAUSE nr 75705 udzielonego
w dniu 18 stycznia 1994 r. na rzecz ,M.” spétki z 0.0. (...), dla oznaczania towa-
réw objetych klasami 3 1 16. W nastgpstwie zawartej umowy prawo to zostato
przeniesione na ,,Cawa Poland” (...).

Whnioskodawca za podstawe swego zadania powolal art. 29 w zwiazku
z art. 8 pkt 11 2 ustawy o znakach towarowych.

W swym wniosku Spétka ,,Sardena” dowodzila, iz na jej zlecenie 1 koszt Elz-
bieta S. wykonata w 1990 r. utwér w postaci znaku towarowego stowno-
graficznego APPLAUSE 1 znak ten stanowi wlasno$¢ Spotki. Wskutek przy-
wlaszczenia znaku przez Stefana K. — udziatowca Spotki ,,M.”, wyjasnial wnio-
skodawca, Spotka ta uzyskala prawo z rejestracji spornego znaku towarowego,
a nastgpnie prawo to zbyla na rzecz ,,Cawa Poland,(...).

Do wniosku Spoétka ,,Sardena” zalaczyla odpis prawomocnego wyroku Sadu
Wojewodzkiego w G. (...), w ktérym Sad nakazal Spéice ,,M.” zaniechania na-
ruszania autorskich praw osobistych do stanowiacego wlasnos¢ Przedsigbiorstwa
Sardena (...) utworu w postaci znaku towarowego slowno-graficznego
APPLAUSE przez jego nieuzywanie przy sprzedazy kosmetykéw pochodzacych
od innych niz strona powodowa (tj. Spofka ,,Sardena”) producentow. Nadto Sad
zobowiazal Spolke ,,M.” do zlozenia o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa z ty-
tutu rejestracji przedmiotowego znaku towarowego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr 75705. (...).

Uprawniony z rejestracji wniost o oddalenie wniosku.

Urzad Patentowy RP, dzialajacy w trybie spornym, decyzja z dnia 17 paz-
dziernika 1996 r. nr Sp. 136/96 uniewaznil prawo z rejestracji znaku towarowego
APPLAUSE nr R. 75705 na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towaro-

wych.

Zdaniem Kolegium Orzekajacego rejestracja narusza autorskie prawa majat-
kowe Spoétki ,Sardena”. Znak slowno-graficzny uznany przez Sad za dzieto, do
ktérego prawa autorskie przystuguja Spélce ,,Sardena”, podkreslito Kolegium, nie
moze by¢ zarejestrowany bez jej zgody na rzecz innego przedsi¢biorstwa. We-
dlug Kolegium Orzekajacego, dla oceny zdolnosci rejestrowej spornego znaku
w Swietle art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, bez znaczenia jest okolicz-
nos¢, 1z w dacie wydania wyroku przez Sad Wojewodzki w G. uprawniona z re-
jestracji byta ,,Cawa Poland” (...) a nie Spoétka ,M.” Wskazany przepis w ocenie
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Kolegium odnosi si¢ bowiem do znaku jako takiego, a nie do podmiotu upraw-
nionego ze znaku.

Od powyzszej decyzji ,,Cawa Poland” (...) odwotata si¢ do Komisji Odwo-
tawczej przy Urzedzie Patentowym RP i wniosla o uchylenie zaskarzonej decy-
zji. Zdaniem odwolujacego prawa autorskie do spornego znaku APPLAUSE -
przystuguja Stefanowi K., ktory — co wynika z jego oswiadczenia — opracowat
ten znak, nastepnie zgloszony przez Spétke ,,M.”. Nadto odwolujacy si¢ stwier-
dzit, ze nie mial wptywu na przebieg postgpowania sadowego, ktore toczylo sie
bez jego udziatu. (...)

Komisja Odwolawcza przy Urzedzie Patentowym RP zwazyla, co nastgpuje:

Brak jest podstaw do uwzglednienia wniesionego odwotlania, albowiem za-
skarzona decyzja Urzedu Patentowego RP dzialajacego w trybie postgpowania
spornego jest prawidtowa.

Zasadnie Kolegium Orzekajace ustalilo, ze rejestracja znaku towarowego
APPLAUSE nr 75705 nastapila z naruszeniem art. 8 pkt 2 ustawy o znakach to-
warowych, zakazujacego rejestrowaé znak, ktéry narusza prawa osobiste lub
majatkowe 0sob trzecich.

Przeslanke uzasadniajch powyzsze stwierdzenie stanowi przywolany juz
prawomocny wyrok Sadu Wojewddzkiego w G. przesadzajacy, iz autorskie pra-
wa majatkowe do spornego znaku towarowego przystluguja Przedsigbiorstwu
»Sardena” (...). |

Trafnie zatem Kolegium Orzekajace uznalo za niedopuszczalng w $wietle
art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych rejestracje omawianego znaku towa-
rowego, bowiem nastapila z naruszeniem autorskich praw majatkowych Spotki
ardena”.

Wymaga podkreslenia, iz prawomocny wyrok Sadu Wojewodzkiego w G.
wigze organy administracji panstwowej i wszystkich uczestnikow obrotu praw-
nego. '

Okolicznos¢, ze postgpowanie sadowe toczylo si¢ bez udzialu pdzniejszego
nabywcy prawa z rejestracji omawianego znaku towarowego nie ma znaczenia
dla uznania w rozpatrywanej sprawie niedopuszczalnosci rejestracji znaku towa-
rowego, albowiem bez zgody osoby, ktorej przystuguja autorskie prawa majat-
kowe, nie jest mozliwa rejestracja znaku na rzecz jakiegokolwiek przedsiebiors-
twa, co dotyczy rOwniez nabywcy prawa z rejestracji.
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W tym stanie rzeczy zaistnialy podstawy do uniewaznienia prawa z rejestra-
cji spornego znaku towarowego z mocy art. 29 ustawy o znakach towarowych,
gdyz nie zostal spelniony ustawowy warunek wymagany do rejestracji, a okre-
$lony w cyt. art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. (...)”

Decyzja KO z dnia 27 paidziernika 1997 r. Nr Odw. 1134/97:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwolania wniesionego
przez ., Ekoflora” (...) p-ko ,,Agrohansa” od decyzji Urzedu Patentowego RP wy-
danej w postepowaniu spornym z dnia 17.09.1996 r. nr Sp. 55/96 uniewazniajq-
cej prawo z rejestracji znaku towarowego stownego Agrosol nr R.81109 na
podstawie art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz.U. Nr 5, poz. 117 z pézn. zm. oraz § 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Mini-
strow z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwotawczego
oraz optat zwiqzanych z ochronq wynalazkow i wzorow uzytkowych (Dz.U. Nr 36,
poz. 160) uchyla zaskarzonq decyzje i przekazuje sprawe Urzedowi Patentowe-
mu RP do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

,W dniu 19 marca 1996 r. ,,Agrohansa” (...) wystapila do Urzedu Patentowe-
go RP dzialajacego w trybie postgpowania spornego z wnioskiem o uniewaznie-
nie prawa z rejestracji znaku towarowego Agrosol — udzielonego za nr R.81109
na rzecz Przedsigbiorstwa , . Ekoflora” (...), przeznaczonego do oznaczania towa-
réow w klasie 1, tj. produktéw chemii rolne;j.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca powolal naruszenie przy rejestracji
znaku przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, tj. naruszenie praw
osobistych lub majatkowych o0s6b trzecich. Jego zdaniem autorem znaku towa-
rowego Agrosol jest dyrektor Przedsigbiorstwa ,,Agrohansa”, a znak zostat opra-
cowany w 1989 roku do oznaczania wieloskladnikowych nawozéw plynnych
o dzialaniu biostymulujacym. Nazwa nawozu utworzona zostala z dwu cztonéw
AGRO 1 SOL, przy czym czion AGRO pochodzi od nazwy przedsigbiorstwa
Agrohansa, natomiast czton SOL — od nazwy Insol — nawozu produkowanego
w 1988 r. na licencji zakupionej od Instytutu Nawozéw Sztucznych w Pulawach.

Poniewaz rozstrzygni¢cie kwestii autorstwa i wlasnoéci znaku nie nalezy do
kompetencji Urzedu Patentowego lecz do Sadu, Urzad Patentowy stwierdzil, ze
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uwaza siebie — do czasu rozstrzygniecia sporu na drodze sadowej — za niewla-
sciwego do rozpatrywania wniosku w oparciu o powolany przepis art. 8 ust. 2
ustawy o znakach towarowych. '

Natomiast Kolegium Orzekajace decyzja z dnia 17 wrzeénia 1996 r. nr Sp.
55/96 uniewaznilo prawo z rejestracji znaku Agrosol w oparciu o przepis art. 9
ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

W przedmiotowej sprawie - zdaniem Kolegium - oznaczenie ,,Agrosol” bylo
stosowane od 1989 r. jako znak towarowy do oznaczania wieloskladnikowych
nawozow plynnych o dziataniu biostymulujacym produkowanych przez Przed-
sigbiorstwo ,,Agrohansa” w Lublinie.

Sama prezentacja tego nawozu, jak réwniez reklama nawozu o nazwie
»Agrosol” byla prowadzona od 1989 r. w $rodkach masowego przekazu, jak te-
lewizja, radio oraz instrukcjach do stosowania nawozéw o nazwie ,,Agrosol”
1 czasopismie ,,Nowa Wie$”, majacych charakter ogélnopolski — np.: w nume-
rach 43-52 z 1989 r. oraz 1,3,6,8 1 38 z 1990 r. Nazwa ,,Agrosol” byla wigc zna-
na w Srodowisku 0séb zwiazanych z uprawa roli. (...).

Biorac pod uwagg powyzszy stan faktyczny Kolegium Orzekajace stwierdzi-
Yo, ze oznaczenie ,,Agrosol” bylo oznaczeniem powszechnie znanym na terenie
Polski dla oznaczania nawozéw plynnych. Jednoczesnie Kolegium ustalito, iz
kwestia uzywania przez uprawnionego znaku nie jest zwiazana z istotq sprawy,
bowiem stanowi ona podstawg orzeczemia o ewentualnym wygasnieciu prawa
z rejestracji znaku towarowego, nie za$ 0 jego uniewaznieniu.

Od powyzszej decyzji Kolegium Orzekajacego Urzedu Patentowego odwo-
lalo si¢ Przedsigbiorstwo ,,Ekoflora” (...) do Komisji Odwotawczej przy Urzedzie
Patentowym RP, podwazajac powszechna znajomos$é znaku towarowego Agro-
sol. Jednoczesnie odwolujacy twierdzi, ze znak towarowy — Agrosol zostal
sprzedany przez zespdl twoércoéw umowaq cywilno-prawng z dnia 4.01.1989 1.
Przedsigbiorstwu Zagranicznemu w Lublinie. (...)

W trakcie rozprawy w dniu 27 pazdziernika 1997 r. strony podtrzymaly
swoje dotychczasowe stanowiska (dot. nastgpstwa prawnego jednej ze stron oraz
jej zdolnosci sadowej, a takze waznosci powolanej umowy — M.B.1 A.K.) (...).

Komisja Odwolawcza rozpoznajac odwolanie uwzglednita je, zwazywszy co
nastegpuje:
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Z akt sprawy nie wynikaja dostateczne podstawy do rozpoznania przez Ko-
legium Sprawy w oparciu o art. 29 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
o znakach towarowych, gdy wniosek o uniewaznienie znaku oparty byl o inng
podstawe faktyczna i prawna. Nalezy przy tym stwierdzi¢, iz zdaniem Komisji
Odwotawczej Urzad Patentowy w postepowaniu spornym nie ustalit prawidto-
wosci stanu faktycznego, nie uécislit bowiem precyzyjnie nastgpstwa prawnego,
gdyz zdania stron w tej kwestii sa podzielone.”

IV. WPLYW REJESTRACJI TYTULU W REJESTRZE
CZASOPISM NA ZDOLNOSC REJESTROWA OZNACZENIA
JAKO ZNAKU TOWAROWEGO

Zgodnie z trescia przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.
prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z p6zn. zm. ) — wydawanie dziennika Iub
czasopisma wymaga rejestracji w sadzie wojewoddzkim miejscowo wlasciwym
dla siedziby wydawcy. Rejestracja w rejestrze czasopism ma charakter admini-
stracyjo-prawnej przestanki wydawania czasopisma. Traci ona swa waznos¢, jesli
po uplywie 1 roku od jej dokonania wydawca nie przystapi do wydawania czaso-
pisma, o ile nie wystapi on o przedtuzenie rejestracji.

Wedlug powszechnie przyjetego stanowiska doktryny 1 literatury — w wyniku
rejestracji nie powstaje jednak zadne bezwzgledne prawo podmiotowe do tytuha.

Na gruncie obowiazujacych przepisoéw prawa prasowego mozna stwierdzié,
ze ustawa w zawezonym zakresie, bo ograniczonym do tytulu ,,zbieznego” (co
czesto, niestety wykladane jest przez sady jako ,identycznego™), wprowadza
swoista ochron¢ nazwy tytulu prasowego, polegajaca na tym, iz nie jest mozliwe
zarejestrowanie w rejestrze czasopism tytulu analogicznego do juz w nim zareje-
strowanego. Zagadnienie to precyzuja przepisy § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Mi-
nistra Sprawiedliwoéci z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dziennikow
i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275), a takze art. 21 ustawy prawo prasowe.

Jednak poniewaz rejestracja tytulu w rejestrze czasopism nie tworzy prawa
podmiotowego — nie wylacza ona ,,sama jako taka” mozliwosci pdzniejszej reje-
stracji identycznej nazwy (tytutu) jako znaku towarowego przez inny podmiot.

Nalezy pamigtaé, ze zgloszenie do ochrony jako znaku towarowego — tytuhu,

zarejestrowanego wczesniej na rzecz innego podmiotu w rejestrze czasopism,
ocenione moze zostaé jako sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, co prze-
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sadzié moze w rezultacie o braku zdolnosci rejestrowej takiego oznaczenia
z uwagi na tre$¢ przepisu art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

W przypadku rejestrowania tytuléw czasopism jako znakéw towarowych czg-
sto mamy do czynienia z oznaczeniem rodzajowym typu ,,dziennik”, , tygodnik”
itp. W przypadku ubiegania si¢ o uzyskanie rejestracji takiego oznaczenia jako
znaku towarowego wymaga si¢, aby chociaz jeden czion takiej nazwy miat cha-
rakter indywidualizujacy, np.: ,,Dziennik ludowy”, ,, Tygodnik rozmaitosci” itp.

Decyzja KO z dnia 16 paidziernika 1997 r. Nr Odw. 1064/97:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwolania wniesionego
przez Prase Baltyckq (...) od decyzji Urzedu Patentowego RP, wydanej w poste-
powaniu administracyjnym z dnia 25 listopada 1996 r. nr Z-129414 odmawiajq-
cej zarejestrowania znaku towarowego stownego DZIENNIK BALTYCKI na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych,
(Dz. U. Nr 5, poz. 117 z pézn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Mini-

strow z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwolawczego
oraz oplat zwiqzanych z ochronq wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz. U. Nr
36, poz. 160) uchyla zaskarzonq decyzje i przekazuje sprawe Urzedowi Patento-
wemu RP do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie

»Prasa Battycka (...) w dniu 2 lutego 1994 r. za numerem Z-129414 zglosita
do rejestracji w Urzedzie Patentowym RP znak towarowy stowny DZIENNIK
BALTYCKI przeznaczony do oznaczania: artykuléw papierniczych i introliga-
torskich, reklamy i prowadzenia intereséw, ustug telekomunikacyjnych, naucza-
nia i rozrywki w kl. 16, 35, 38, 41.

Urzad Patentowy stwierdzi, ze zgloszony znak nie spelnia ustawowych wa-
runkéw wymaganych do rejestracji i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1985 1. o0 znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z pézn. zm.) nie
moze by¢ zarejestrowany, o czym w piSmie z dnia 26 lipca 1996 r. powiadomit
zglaszajacego.

Zglaszajacy nie podzielit pogladu Urzgdu Patentowego RP. Jego zdaniem
znak towarowy DZIENNIK BALTYCKI sklada si¢ z dwoch wyrazéw (elemen-
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tow stownych), a wiec nie jest spelniony warunek ,tylko”, ,jedynie”, o ktorych
mowa w art. 7 ust. 2. Podnosi, iz twierdzenie Urzedu, ze DZIENNIK
BALTYCKI nie moze by¢ zarejestrowany, nie jest zgodne z dotychczasowa
praktyka, gdyz zostaly juz zarejestrowane takie znaki, jak GAZETA
POMORSKA nr rej. 71276, GAZETA RYNKOWA nr rej 76322, GAZETA
SWIATECZNA nr rej. 76323, GAZETA ROBOTNICZA nr rej 75522, HUTA
ZAWIERCIE nr rej. 56335, HUTA FERRUM KATOWICE nr rej 84677, w kto-
rych pierwszy czlon znaku jest nazwa rodzajowa, a drugi czton informuje o sie-
dzibie, zakresie tematycznym, czasie wydania.

Urzad Patentowy RP decyzjqz dnia 25 listopada 1996 r. na podstawie art. 7
ust. 2 cytowanej ustawy o znakach towarowych odmowil rejestracji zgloszonego
znaku.

Zdaniem Urzedu zgloszone oznaczenie jest tytulem prasowym. Z uwagi na
fakt, ze wydawnictwa (przewodniki, ksiazki, czasopisma itp.) sa towarem w ro-
Zumieniu ustawy o znakach towarowych, ich tytuly moga by¢ zarejestrowane
jako znaki towarowe, wszakze pod warunkiem, ze tak jak inne rodzaje oznaczen
wystepujace w tym charakterze maja zdolnos¢ odrdézniania towaréw lub ustug
danego przedsigbiorstwa od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw. Poza tym
twierdzi, iz oznaczenie DZIENNIK BALTYCKI jest oznaczenie stownym, o cha-
rakterze wylacznie opisujacym i sklada si¢ z powszechnie uzywanych prostych
stéw. Oznaczenie to informuje jedynie o czgstotliwosci wydawania pisma (co-
dziennie) oraz o regionie, w ktdrym pismo jest wydawane 1 o ktorego problemach
informuje przede wszystkim (region Morza Battyckiego).

Od powyzszej decyzji zglaszajacy odwolal si¢ do Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym RP.

Zglaszajacy uwaza, ze wywody zawarte w uzasadnieniu decyzji Urzedu Pa-
tentowego sa niewystarczajgce do odmowy i stanowia zbyt swobodna interpreta-
cj¢ ustawy o znakach towarowych, niezgodna z dotychczasowym orzecznictwem
i sprzeczna z dotychczasowa praktyka Urzedu. (...)

Komisja Odwolawcza rozpoznajac odwolanie uwzglednila je, zwazywszy co
nastepuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie ma dostatecznych
znamion odrézniajacych znak, ktéry stanowi tylko nawe rodzajowa towaru lub
informuje jedynie o wlasciwosci, jakosci, liczbie, ilosci, masie, cenie, siedzibie,
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funkcji lub przydatnosci towaru, badZ inne podobne oznaczenie nie dajace wy-
starczajacych podstaw odr6zniajacych pochodzenie towaru.

Zgloszony do rejestracji znak DZIENNIK BALTYCKI — zdaniem Komisji
Odwolawczej - posiada dostateczne znamiona odrdzniajace. Znak ten sklada sig
z dwoch elementow stlownych, a wiec nie jest spelniony warunek ,tylko, jedy-
nie”, o ktérym mowa w tym artykule. DZIENNIK BALTYCKI jako lokalne pi-
smo spoteczno-polityczne nie informuje jedynie o sprawach morza i regionie
morza Baltyckiego.

Przy ocenie zdolnosci rejestrowej znaku nalezy réwniez uwzgledni¢ wszyst-
kie okoliczno$ci faktyczne, a zwlaszcza okres uzywania znaku. Tytul pisma
DZIENNIK BALTYCKI jest wydawany i funkcjonuje w §wiadomosci odbiorcéw
(czytelnikow) jako nazwa gazety od 1945 1., czyli przeszio 50 lat. Gdyby nawet
przyjac poglad reprezentowany w zaskarzonej decyzji, ze przedmiotowy znak nie
posiada pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej, to nalezy stwierdzié, ze wskutek
dhugotrwatego uzytkowania nabyl wtorna zdolnos¢ odrdzniajaca.

Mozliwos¢ nabycia prawa z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do
oznaczen, ktore nabyly wtérnie dodatkowe znamiona odrdézniajace, pozostaja
w zgodzie z praktyka innych krajow.

Przeciwko decyzji Urzedu przemawia rowniez fakt zarejestrowania podob-
nych znakéw, ktdrych przyklady podat zglaszajacy w odwotaniu. Komisja uwa-
za, ze przytoczone argumenty przemawiaja za rejestracja przedmiotowego
znaku.”

Decyzja KO z dnia 26 listopada 1997 r. Nr Odw. 1451/97:

Komisja Odwotawcza po rozpoznaniu na rozprawie odwolania wniesionego
przez Polskie Radio (...) od decyzji Urzedu Patentowego RP wydanej w postepo-
waniu administracyjnym z dnia 18marca 1997 r. nr Z-131476 odmawiajqcej re-
jestracji znaku towarowego stownego Radio Szczecin na podstawie art. 50
ustawy z dnia 31 stycznia 1983 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 117
zpozn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 28.04.1993
r. wsprawie postepowania spornego i odwolawczego oraz oplat zwiqzanych
z ochronq wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) uchyla
zaskarzonq decyzje i przekazuje sprawe Urzedowi Patentowemu RP do ponow-
nego rozpatrzenia.
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Uzasadnienie

,Decyzja z dnia 18 marca 1997 r. nr Z-131476 Urzad Patentowy RP dzialajac
na podstawie art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych odmowil zglaszajacemu
Polskie Radio (...) zarejestrowania znaku towarowego stownego Radio Szczecin.

W uzasadnieniu decyzji Urzad Patentowy podal, iz znak towarowy Radio
Szczecin nie posiada dostatecznych znamion odrézniajacych w zwyklych warun-
kach obrotu gospodarczego, poniewaz informuje on jedynie o rodzaju instytucji
oraz jej siedzibie. '

W odwotaniu z dnia 12 maja 1997 r. ,,Polskie Radio” nie podzielito stanowi-
ska Urzedu Patentowego twierdzac, ze znak bedac jednoczesnie nazwa firmy jest
znany szerokiemu kregowi odbiorcéw oraz, ze uzycie w znaku wyrazu ,,Szcze-
cin” wyodregbnia t¢ spotke radia publicznego od innych spdtek tego rodzaju.
Funkcjonowanie znaku Radio Szczecin na rynku od 1952 roku m. in. w audy-
cjach radiowych 1 prasie spowodowalo, iz nabrat on wtérnej zdolnosci odroznia-

jacej. (...).

Komisja Odwolawcza rozpoznajac odwolanie uwzglednila je zwazywszy, co
nastgpuje:

W rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych —
znakiem towarowym — jak stanowi art. 4 — moze by¢ znak nadajacy si¢ do odroz-
niania towaréw Iub ushug okreslonego przedsiebiorstwa od towaréw i ushug tego
samego rodzaju innych przedsigbiorstw. Sposroéd przykladowo wymienionych
w ust. 2 art. 4 ustawy kategorii oznaczen, jak wyraz, rysunek, ornament, kompo-
zycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnal dzwigkowy —
ilosciowo przewazaja znaki slowne. Wiaze si¢ to z tatwoscig ich postrzegania
oraz przyswajania za pomoca stuchu 1 wzroku przez odbiorcoéw, czy tez poten-
¢jalnych odbiorcéw towarow (ustug). Zgodnie za$ z brzmieniem art. 7 ust. 1 cyt.
ustawy, jako znak towarowy moze by¢ zarejestrowany tylko znak, ktory ma do-
stateczne znamiona odrézniajace w zwyklych warunkach obrotu gospodarczego.
Przepis ust. 2 art. 7 przesadzil jakie oznaczenia pozbawione sg znamion odréz-
niajacych. Mianowicie nie ma dostatecznych znamion odrézniajacych znak, ktory
stanowi tylko nazwe rodzajowa towaru lub informuje jedynie o wlasciwosciach,
jakosci, liczbie, masie, ilosci, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu
wytwarzania, skladzie, funkcji lub przydatnosci towaru, badZ inne podobne
oznaczenia nie dajace wystarczajacych podstaw odrézniajacych pochodzenie to-
waru.
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Reasumujac, pozbawione sg dostatecznych znamion odr6ézniania wszystkie
oznaczenia, ktére nie pozwalaja zindywidualizowa¢ danego towaru (ustugi) na
rynku.

Przedmiotem za$ oceny powinien by¢ znak — oznaczenie jako calos$C. Nie
powinny by¢ badane dostatecznie odrézniajace znamiona wyodrebnionych czgsci
znaku zgloszonego do rejestracji, np.: sylaby w znaku sfownym czy poszczegolne
czlony.

Zdolnosé odrozmiania ma, zdaniem Komisji Odwolawczej, charakter pier-
wotny i wtérny. Charakter pierwotny odrézniania wystepuje, gdy z cech struktu-
ralnych oznaczenia wynika, ze daje ono wystarczajace podstawy odrdzniajace
pochodzenie towaru. Moze zatem staé si¢ na rynku symbolem towaréw obj gtych‘
rejestracja, moze przekazywaé informacje o pochodzeniu towaréw. Oznaczenia
pozbawione pierwotnie dostatecznych znamion odrdézniania moga je naby¢
wtornie w wyniku dlugotrwalego uzywania w obrocie gospodarczym, a zwlasz-
cza intensywnej reklamie. Mozna zatem dopusci¢ rejestracje oznaczen charakte-
ryzujacych si¢ wtorna zdolnoscia odrézniania. Czyli moze istnie¢ przypadek, ze
oznaczenia pozbawione pierwotnie zdolnosci odrdzniania moga je naby¢ poprzez
uzywanie.

W przedmiotowej sprawie zostal zgloszony do rejestracji znak Radio Szcze-
cin. Dokonujac oceny zdolnosci rejestrowe] poszczegdlnych czionéw znaku
réwniez zdaniem Komisji Odwotawczej nie mial on pierwotnej zdolnosci odroz-
niania, poniewaz skladatl si¢ z oznaczenia informacyjnego i nazwy geograficzne;.
Ale zwazywszy, ze oceniajac zdolnos¢ rejestrowa znaku towarowego nalezy
oznaczenia bgdace przedmiotem tego znaku ocenia¢ jako calo$¢ oraz z uwagi na
fakt, ze odwolujacy si¢ dowodzi, ze znak mégt poprzez funkcjonowanie (uzywa-
nie go) na rynku przez okres 45 lat naby¢ zdolnosci odrézniajacej wtomej, czyli
tym samym spelnia¢ przestanki rejestracyjne — Komisja Odwotawcza uchylita
zaskarzong decyzj¢ 1 przekazala sprawg Urzedowi Patentowemu do ponownego
rozpatrzenia.

Urzad Patentowy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy powinien zbadaé
w Swietle art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, czy faktycznie znak
Radio Szczecin stal si¢ znakiem powszechnie znanym na rynku i czy przez ten
fakt uzyskatl wtérma zdolno$¢ odrézniania. Odwolujacy sie stoi bowiem na sta-
nowisku, ze poprzez dodanie do czionu ogdlnoinformacyjnego ,,Radio” — czionu
»Szczecin”, wprawdzie nazwy geograficznej, ale jednoczes$nie wyrdznika — znak
w calo$ci jako znak Radio-Szczecin — przeksztalcit si¢ w okre$lenie konkretnego
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podmiotu bez naruszania uprawnien innych podmiotéw prowadzacych dziatal-
no$¢ gospodarcza. Chodzi o wyjasnienie, czy znak Radio Szczecin jest kojarzo-
ny wylacznie z rozglosnia Regionalna Polskiego Radia w Szczecinie i czy
w zwiazku z tym nie zachodzi obawa, iz odbiorca programu zostanie wprowa-
dzony w blad co do pochodzenia ustugi.

Komisja Odwolawcza rozstrzygajac shusznos¢ odwolania wziela réwniez
pod uwage 1 to, ze Urzad Patentowy w swojej dotychczasowej praktyce rejestro-
wal znaki towarowe w swej tresci zblizone do znaku Radio Szczecin — np. znaki
towarowe ,Polskie Radio” (nr 96 366), ,Radio Plus” (90 843), ,Radio”
(or 590396).

Majac powyzsze na uwadze, Komisja Odwotawcza orzekla, jak wyzej.”





