
DELICPOL (Sp. 215/01, 20/02, 55/02, 56/02, 75/02)

URZĄD PATENTOWY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wydział Spraw Spornych 
00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188 

skr. poczt 203

Odanonimizowana (wszystkie ujawnione dane były podawane 
w czasie rozprawy jawnej w Urzędzie Patentowym RP, która 

ogłoszona została, co ciekawe, niemal o godz. 22:00) decyzja 
Urzędu Patentowego RP z 26.03.2003 r. w spr. 
przestrzennego znaku towarowego R.116211

Sp. 215/01, 20/02, 55/02, 56/02, 75/02

DECYZJA
z dnia 26 marca 2003 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:
Przewodniczący Kolegium Orzekającego 

Członkowie

Protokolant Dorota Krasuska

Magdalena Zamilska

Sławomir Bogdan 

Maciej Bednarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2003 r. sprawy z wniosków: Zakładu 
Produkcyjno _ Handlowo - Usługowego „Delic-Pol" spółka z o.o. Lindów Lipie 

k/Częstochowy, Przedsiębiorstwo Uslugowo .produkcyjno - Handlowe .cuprod 
Spółka z o.o. z siedzibą w Biskupicach p-ta Byczyna, spôldzielni pracy dukry 

Nyskie z siedzibą w Nysie, „POlMar" przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowego 
„Export-Import CZUBA Spółka Jawna wkodzi Lider's2000" Spzoo —

1 ’ ’ ” z siedziba
W L'pmach Starych p-ta Wołomin o unieważnienie prawa z rejestracji znaku 
towarowego przestrzennego zarejestrowanego za nr R 116211 na rzecz Lu Polska" 
c pólka A kcyjna . J3 P A 2 siedziba w Warszawie na podstawie art. 7 i 8 pkt 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z 

art. 315 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust 

2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka

1) Unieważni© prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego 

zarejestrowanego za numerem R. 116211
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2

Odanonimizowana (wszystkie ujawnione dane były podawane w 
czasie rozprawy jawnej w Urzędzie Patentowym RP, która 

ogłoszona została, co ciekawe, niemal o godz. 22:00) decyzja 
Urzędu Patentowego RP z 26.03.2003 r. w spr. przestrzennego

2) przyznać Zakładowi Produkcyjno _ Handlowo znaku towarowego R.116211

Z 0.0. z siedzibą w Lindowie, Lipie
- Usługowemu Delic-Pol sp-

k /Częstochowy od „Lu Polska ‘spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie kwotę 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset

zwrotu kosztów postępowania w sprawie,
zł) tytułem

3) przyznać przedsiębiorstwu usługowo - produkcyjno - Handlowemu cuprod" Sp. 

z 00 Z siedzibą W Biskupicach, p-ta Byczyna od Lu Polska - d półka - 

z siedzibą w Warszawie kwotę 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zi tytułem 

zwrotu kosztów postępowania w sprawie, w pozostałej części wniosek o zwrot 
kosztów postępowania oddalić,

4) przyznać SPoMzielni Pracy „Cukry Nyskie" z siedzibą w Nysie od [u Polska" 
c półka «kcyjna â2 siedziba w Warszawie kwotę 1500 zł (słownie jeden tysiąc 

złotych Zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie, w pozostałej części 

wniosek o zwrot kosztów postępowania oddalić,

5) przyznać „Fjol-Mar"|jrzedsiębiorstwu produkcyjno _ Handlowemu Export
Import" cZUBA spółka Jawna w Łodzi od u Polska" , Spółka AKCna’

I — MledADa
w Warszawie > kwotę 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset tytułem zwrotu 

kosztów postępowania w sprawie,

6 przYznać. ”l—--------- s p' z 0.0. z siedziba w 1 ipinach S tarych p -ta wołomin od 
J Polska . SpOke Akcyna z siedzibą w warszawie kwotę 1500 zł (Sfownie: 

jeden tysiąc pięćset zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na podstawie 

art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo 

wn.es.enia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni 
od dnia doręczenia decyzji.
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Odanonimizowana (wszystkie ujawnione dane były podawane w

3 • czasie rozprawy jawnej w Urzędzie Patentowym RP, która
ogłoszona została, co ciekawe, niemal o godz. 22:00) decyzja 

Urzędu Patentowego RP z 26.03.2003 r. w spr. przestrzennego 
,, , . znaku towarowego R.116211Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2001 r. ZPHU „DELIC - FOL" Sp. zo.o., Lindów, lipie 
k/Częstochowy (dalej zwana wnioskodawcą I) wniosła za nrem 215/01 do Urzędu 

Patentowego RP działającego w trybie spornym o unieważnienie prawa z rejestracji 

znaku towarowego przestrzennego R 116211 podnosząc w uzasadnieniu, że 

rejestracja znaku naruszyła przepisy art. 4 ust 1, art. 7 ust. 1 i 2 i art. 8 pkt 1 uzt 

i wywodząc interes prawny o którym mowa w art. 30 ust. 1 uzt z treści pisma z dnia 

4.IX.2001 r. uprawnionej ze znaku oraz z treści postanowienia sądu Okręgowego 

w czestochowiez dnia 6.XII.2001 r. Do wniosku zostały dołączone załączniki - k. 

1 -61 akt Sp. 215/01.
W odpowiedzi z dnia 14.V.2002 r. LU Polska sp. z o.o. w warszawie obecnie 

LU Polska s Akoyina w warszawie zwana dalej uprawnioną wniosła 

o oddalenie wniosku oraz zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego, 

podnosząc, że rejestracja znaku nie narusza przepisów art. 4, 7 i 8 pkt 1 uzt oraz 

przedkładając 6 załączników (k. 78-132 akt Sp. 215/01).

Pismem z dnia 12.VI.2002 r. wnioskodawca l złożył do Urzędu działającego 

w trybie spornym drugi wniosek (w ramach Sp. 215/01) na podstawie art. 253 ust. 2 

ustawy pwp o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu z dnia 13.XII.99 r. o 
rejestracji znaku R 116211, o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Odwoławczej 
z dnia 19.V.99 r- nr Odw. 1451/98 uchylającą decyzję Urzędu z dnia 13.XII. 99 r. 

oraz stwierdzenie prawomocności decyzji Urzędu z dnia 12.11.98 r. nr PP - 
Z132912/WD odmawiającą rejestracji przestrzennego znaku zarejestrowanego 

później pod nrem 116211. Uzasadnienie wnioskodawca opiera na fakcie, że 

odwołanie wniesione do Komisji Odwoławczej nie zostało podpisane ani przez 

prawnego poprzednika uprawnionej ani przez jego pełnomocnika. W odpowiedzi 

z dnia 22.X.2002 r. uprawniona polemizuje ze stanowiskiem wnioskodawcy 

i jednocześnie wnosi o zawieszenie postępowania w sprawie Sp. 215/01 do czasu 

zakończenia postępowania w sprawie wniosku z dnia 12.VI.2002 r. a dotyczących 

decyzji wydanych przez Urząd i Komisję Odwoławczą w trybie postępowania 
administracyjnego.

Pismem Z dnia 19.11.2002 r. Przedsiębiorstwo Usługowo .produkcyjno -Handlowe 
CUPROD cp.z o.o., Biskupice, p-ta Byczyna zwana dalej wnioskodawcą II wniosła
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czasie rozprawy jawnej w Urzędzie Patentowym RP, która
4 ogłoszona została, co ciekawe, niemal o godz. 22:00) decyzja

Urzędu Patentowego RP z 26.03.2003 r. w spr. przestrzennego 
o - znaku towarowego R.116211

za nrem Sp. 20/02 o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nr 
R 116211 i zwrot kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego. Zdaniem 

wnioskodawcy II rejestracja znaku naruszyła przepisy art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 

i 7 ust. 1 uzt i stąd wnioskodawca II wywodzi swój interes prawny do złożenia 

wniosku, załączając przy tym dowody k. 2 +17 akt Sp. 20/02.

W odpowiedzi uprawniona pismem z dnia 13.V.2002 r. wniosła o zawieszenie 

postępowania w sprawie Sp. 20/02 do czasu rozstrzygnięcia sprawy Sp. 215/01, 

natomiast wnioskodawca II w pismach z dnia 27.V.2002 r. i z dnia 5.XI.2002 r. 

sprzeciwił się zawieszeniu postępowania a pismem z dnia 14.X.2002 r. wniósł 

o łączne rozpoznanie sprawy Sp. 215/01 i Sp. 20/02. Z kolei uprawniona pismem 

z dnia 22.X.2002 r. wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie Sp. 20/02 do 

czasu rozpatrzenia drugiego wniosku wnioskodawcy I w sprawie Sp. 215/01.
Pismem z dnia 19.IV.2002 r. Spółdzielnia pracy „cukry Nyskie", Nysa zwana 

dalej wnioskodawcą III wniosła za nrem Sp. 55/02 o unieważnienie prawa 

z rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr R. 116211 podnosząc 

w uzasadnieniu, że rejestracja nastąpiła z naruszeniem przepisów art. 4 ust. 1, art. 7 

ust. 1 oraz art. 8 pkt 1 i 2 uzt i wywodząc interes prawny z pisma uprawnionej z dnia 
1 marca 2002 r. Wniosek został uzupełniony 18-toma załącznikami k. 2+28 
Sp. 55/02.

Uprawniona pismem z dnia 13.VI.2002 r. wniosła o zawieszenie postępowania 

w sprawie Sp. 55/02 do czasu zakończenia postępowania w sprawie Sp. 215/01. 
Pismem z dnia 19.VII.2002 r. wnioskodawca III sprzeciwił się zawieszeniu 

postępowania a pismem z dnia 14.X.2002 r. wniósł o połączenie spraw Sp. 215/01, 
Sp. 20/02 i Sp. 55/02 do jednego postępowania.

Pismem z dnia 22.X.2002 r. uprawniona wniosła o zawieszenie postępowania 

w sprawie Sp. 55/02 do czasu rozpatrzenia ll-ego wniosku wnioskodawcy I. Pismem 

z dnia 6.XI.2002 r. wnioskodawca III sprzeciwił się wnioskowi uprawnionej z dnia 
22.X.2002 r.

W dniu 29.IV.2002 r. „FOL-MAR" ' przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowe 
Export impon CZUBA s Półka Jawnaz siedziba w kodzl dalej zwana wnioskodawcą 
IV wniosła za nrem Sp. 56/02 o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego 

przestrzennego nr R. 116211. Interes prawny wnioskodawca IV wywodzi z treści 
pisma uprawnionej z dnia 27.11.2002 r. - k. 11 +13 akt Sp. 56/02 natomiast znak
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D 4464. . ■ znaku towarowego R.116211
k. 110411 został zarejestrowany zdaniem wnioskodawcy IV z naruszeniem art. 7 i 8 
pkt. 1 uzt. Wniosek został poparty załącznikami k. 1 + 35 akt Sp. 56/02.

Uprawniona pismem z dnia 7.VI.2002 r. wniosła o zawieszenie postępowania 

do czasu rozpatrzenia sprawy Sp. 215/01. Pismem z dnia 9.VII.2002 r. 

wnioskodawca IV sprzeciwił się zawieszeniu postępowania i wniósł o łączne 

rozpoznanie sprawy Sp. 56/02 i spraw wcześniejszych tj. Sp. 215/01, Sp. 20/02, 
Sp. 55/02 oraz późniejszej Sp. 75/02.

Uprawniona pismem z dnia 22.X.2002 r. wniosła o zawieszenie postępowania 

w sprawie Sp. 56/02 do czasu załatwienia drugiego wniosku wnioskodawcy I. 
Pismem z dnia 6.XI.2002 r. wnioskodawca IV sprzeciwił się zawieszeniu 

postępowania w sprawie Sp. 56/02 na wniosek uprawnionej z dnia 22.X.2002 r.
___ Pismem z dnia 5.VI.2002 r. „LIDER’S 2000" sP. zo.o. z siedzibą w Lipinach 

starych, F-ta Wołomin zwana dalej wnioskodawcą V złożyła za nrem Sp. 75/02 

wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego 

nr 116211 podnosząc w uzasadnieniu, że w dacie zgłoszenia do rejestracji ten znak 

nie miał dostatecznych znamion odróżniających w świetle art. 7 uzt. Do wniosku 

dołączono 7 załączników. Interes prawny wnioskodawca V wywodzi z pisma 

uprawnionej z dnia 8.V.2002 r., k. 2 i 3 akt Sp. 75/02.

Pismem z dnia 14.X.2002 r. wnioskodawca V wniósł o rozpoznanie sprawy 
Sp. 75/02 łącznie z wcześniejszymi tj. Sp. 215/01, Sp. 20/02, Sp. 55/02 i Sp. 56/02.

Pismem z dnia 22.X.2002 r. uprawniona wniosła o zawieszenie postępowania 

w sprawie Sp. 75/02 do czasu załatwienia drugiego wniosku wnioskodawcy I.

Postanowieniem z dnia 25.X.2002 r. Urząd Patentowy RP działający w trybie 

postępowania spornego połączył do jednego postępowania sprawy Sp. 215/01, 

Sp. 20/02, Sp. 55/02, Sp. 56/02 i Sp. 75/02 wobec zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 62 kpa w związku z art. 256 ust. 1 ustawy pwp.

Na rozprawie w dniu 28.XI.2002 r. wnioskodawcy I + V podtrzymali swoje 

uprzednio prezentowane stanowiska odnośnie braku zdolności rejestrowej znaku 

towarowego przestrzennego R 116211 oraz złożyli załączniki do protokołu wraz 

z dowodami. Wnioskodawca I dołączył do akt 215/01 cz. II pismo z dnia 28.X.2002 r. 

wraz z załącznikami w tym opinie prof. U rszuli p|romińskiej i prof. Ryszarda skubisza 

k. 192 + 217, wnioskodawca II złożył do akt Sp. 20/02 załącznik k. 67 + 69, 

wnioskodawca III złożył do akt Sp. 55/02 załącznik wraz z dowodami k. 75 + 74, 

wnioskodawca IV dołączył do akt Sp. 56/02 stanowisko k. 73 + 74 wraz z dowodami
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Urzędu Patentowego RP z 26.03.2003 r. w spr. przestrzennego 

i wnioskodawca V do akt Sp. 75/02 dołączył uzupernienie pierwotnego wAłosRARVeron.116211 
48 + 47.

Uprawniona z rejestracji wniosła o odroczenie rozprawy w trybie art. 10 kpa 
celem zapoznania się z dokumentami otrzymanymi na rozprawie i przedstawieniu 

swojego stanowiska a w dniu 16.1.2003 r. przedłożyła m.in. do akt Sp. 215/01 cz. II 

opinię autorstwa dr hab. EW Rowińskiej i prof. Michała du Val zatytułowaną: „Opinia 

uzupełniająca do opinii...” (k. 227 + 242). Opinii pierwotnej wymienionych autorów 

uprawniona nie przedłożyła.

Pismem z dnia 15.111.2002 r. wnioskodawca I złożył do akt Sp. 215/01 cz. II 
dodatkowe materiały k. 257 + 268 w tym opinię prof. A ndrzeja s zewca.

w dniu 21.111.2003 r. uprawniona złożyła do akt Sp. 215 cz. III swoje 

stanowisko wraz z załącznikami k. 269 + 428 akt oraz wniosła o przesłuchanie 4-rech 
świadków.

Na rozprawie (Sp. 215 cz. IV) w dniu 26.III.2003 r. wnioskodawcy I + V 
podtrzymali swoje stanowiska, natomiast uprawniona nie tylko podtrzymała swoje 

uprzednie stanowisko jak i wszystkie wcześniejsze wnioski, lecz także złożyła do akt 

nowe dokumenty i dowody.

Zarzuty podniesione przez wnioskodawców:

- towar nie może być znakiem towarowym;

rejestracja znaku uniemożliwia innym producentom wytwarzanie pewnego typu 
produktów;

- ciastka w postaci zarejestrowanego znaku były przed data zgłoszenia 

produkowane przez inne firmy;

ciastko objęte ochroną R. 116211 stało się swego rodzaju „nazwą rodzajową” - 

określeniem deskryptywnym, podanym nie w formie opisu lecz rysunku i nie ma 

zdolności odróżniającej;

rejestracja znaku R. 116211 prowadzi do monopolizacji produkcji przez 

uprawnioną;

- intencją uprawnionej w chwili zgłoszenia znaku było wyeliminowanie konkurentów 

z określonego obszaru rynku i przejęcie ich klienteli;

- monopolizacja wywołana rejestracją R. 116211 jest szkodliwa dla rynku 
i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego;

postać spornego znaku jest banalna i powszechnie nadawana ciastkom w tej 

grupie towarowej przez wielu producentów w Polsce i poza jej granicami;
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- na rynku dostępne są od lat maszyny do piouuncy crasteK o Ksztatcie"ZSKł&HRe"8RO R116211 

takim, jak kształt przestrzennego znaku R 116211 ;

- forma znaku wynika wyłącznie z właściwości ciasta biszkoptowego, które rozlewa 

się na formie i zastyga w czasie pieczenia w takiej postaci, jaką przedstawia 
sporny znak;

- stosowanie objętego rejestracją kształtu znaku - ciastka nakazywała uczestnikom 

obrotu gospodarczego norma branżowa z dnia 20.VIII.1984 r. nr BN-84/8097-17 

obowiązująca od 1.1.1985 r.;

- podstawy do unieważnienia rejestracji tego rodzaju znaku towarowego 

(R. 116211) nie można zniweczyć przez wykazanie, że istnieją inne kształty tego 
typu ciastek;

przedmiotowy znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej ponieważ: 

znak ten przedstawia typową podstawową formę oznaczonego nim towaru;

jego kształt nie jest oryginalny i nie umożliwia odbiorcy rozpoznania źródła 

pochodzenia towaru;

znak ten nie mógł także nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ 

przed datą zgłoszenia do rejestracji powszechnie używały go inne 

przedsiębiorstwa;

- nie można mówić o nabywaniu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej 

w związku z intensywną obecnością na rynku, ponieważ klientom znane są 

jedynie zewnętrzne oznaczenia opakowań - E. Wedel Delicje s zampańskie;

rejestracja znaku towarowego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego 
ponieważ:

rejestracja jest wykorzystywana do eliminacji innych uczestników obrotu 

z tego sektora rynku, w którym są i byli oni obecni znacznie wcześniej przed 
zgłoszeniem znaku do ochrony;

rejestracja służy uprawnionej do osiągnięcia celów sprzecznych z funkcją 

znaku towarowego;

- rejestracja jest wykorzystywana przez uprawnioną w obszarach, w których 

prawa właściwe do zapewnienia wyłączności produkcji (patent, świadectwo 
ochronne na wzór zdobniczy) - dawno by już wygasły, gdyby kiedykolwiek 

przysługiwały uprawnionej;

sporny znak nie może być analizowany w oderwaniu od warunków 

zewnętrznych, w tym w oderwaniu od sytuacji w innych krajach, w których
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powszechnie rożne podmioty realizują od lat produkcję dokładnie takich 
ciastek, jak przedmiotowe, zaś zasadnicze znaczenie w sprawie ma fakt, że 

technologia na produkcję tego rodzaju ciastek została opracowana i jest od 

ponad 60-ciu lat realizowana w Wielkiej Brytanii przez firmę Jaffa cakes;
kształt ciastka jego zewnętrzne cechy oraz kolorystyka wg R 116211 wynikają 
wyłącznie:

- ze stosowanych do jego produkcji maszyn (urządzeń);

użytych surowców - ciasta biszkoptowego, galaretki, masy czekoladowej i/lub 
kakaowej lub tp.;

technologii produkcji polegającej na mechanicznym, za pomocą urządzeń:

- punktowym dozowaniu ciasta biszkoptowego, co powoduje okrągły kształt 
biszkoptu;

- punktowym dozowaniu galaretki na ciastku, co powoduje powstanie okrągłego 

wzniesienia o mniejszej średnicy, którego powierzchnia jest wypukła;

- mechanicznym jednostronnym powlekaniu masą czekoladową, w trakcie 
którego powstaje prostokątna kratka, stanowiąca odwzorowanie siatkowej 

taśmy urządzenia na którym odbywa się ten proces;

rejestracja spornego znaku postawiła innych producentów przed dylematem 

wzajemnej sprzeczności, gdzie z jednej strony zaistniały prawa wyłączne na 

kształt ciastka, wcześniej wskazany w podręcznikowych technologiach, 

normach branżowych i zakładowych i będących skutkiem używania linii 
produkcyjnych kupionych kosztem wielu finansowych wyrzeczeń dla 

utrzymania rosnących wymogów technologicznych i jakościowych, a z drugiej 

strony egzystencją tych zakładów i możnością utrzymania dotychczasowej 

produkcji, dlatego też w wyniku tej kwestionowanej rejestracji zostały 

zachwiane zasady współżycia społecznego a monopolistyczne dążenia 

uprawnionej mogą doprowadzić do upadłości innych producentów biszkoptów 
nadziewanych w polewie kakaowej;

rejestracja spornego znaku naruszyła prawa osobiste i majątkowe

producentów ciastek typu j affaj
rejestracja spornego znaku naruszyła prawa osobiste i majątkowe

producentów urządzeń do wytwarzania ciastek typu j affa ;

zgłaszając do rejestracji sporny znak uprawniona wiedziała, że doprowadzi 
innych producentów ciastek typu Jaffa do upadłości na rynku krajowym i
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w złej wierze.

Do wszystkich powyższych zarzutów ustosunkowała się uprawniona:

a) w piśmie z dnia 14.V.2002 r„ k. 137-132 + załączniki k. 131+72 akt Sp. 

215/01, cz. I;

b) w piśmie z dnia 10.111.2003 r„ k. 428+413 + załączniki k. 412+269 akt Sp. 

215/01, cz. III;

c) na rozprawie w dniu 26.lll.2003 - protokół z rozprawy k. 612+586 + załączniki 

akta Sp. 215/01 cz. IV.

Uprawniona oddzielnym pismem z dnia 22.X.2002 r. (k. 171 +165 + załączniki
k. 164 + 156 akt Sp. 215/01 cz. I) ustosunkowała się do drugiego wniosku 

wnioskodawcy I o stwierdzenie nieważności decyzji - Komisji Odwoławczej z dnia 
19.V.1999 — 4AE4/00

r. nr Odw. 12 stwierdzenie prawomocności decyzji Urzędu z dnia
1211'1998 r. odmawiającej rejestracji znaku towarowego nr zgłoszenia Z •132912 oraz 

o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu z dnia 13.VII.1999 r. o rejestracji znaku 
R .116211.

Urząd Patentowy RP działający w trybie spornym po wysłuchaniu na 

rozprawie w dniu 28.XI.2002 r. i 26.111.2003 r. pełnomocników stron zważył jak niżej.

Obowiązujące przepisy, wnioski stron

W niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o znakach 

towarowych z 1985 r., ponieważ prawo z rejestracji nr R 116215 na przestrzenny 

znak towarowy zostało udzielone pod rządami tej ustawy a zgłoszenie w celu 

rejestracji zostało dokonane również pod rządami tej ustawy; przepisy art. 315 ust. 1 

i 3 ustawy pwp jednoznacznie stanowią że do oceny ustawowych warunków 

wymaganych do rejestracji stosuje się we wskazanych wyżej okolicznościach 
przepisy uzt.

Wnioskodawca I obok wniosku pierwszego złożył drugi wniosek w oparciu 

o art. 253 ust. 2 pwp w którym podniósł, że w trakcie postępowania rejestracyjnego 

przed Urzędem działającym w trybie administracyjnym i przed Komisją Odwoławczą 

doszło do uchybienia proceduralnego - mianowicie odwołanie od decyzji Urzędu 

odmawiającej rejestracji znaku nie zostało podpisane ani przez poprzednika
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prawnego uprawnionej ani przez jego pełnomocnika co zdaniem wnioskodawcy I 

powinno skutkować nieważnością decyzji o rejestracji znaku.

Art. 29 uzt stanowi, że prawo z rejestracji znaku towarowego może być 

unieważnione w całości lub części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki 

wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4,6 + 9 i 32 uzt. Ponieważ do 

ustawowych warunków nie należą uchybienia proceduralne typu brak podpisu na 

odwołaniu, drugi wniosek wnioskodawcy I nie mógł zostać rozpatrzony w ramach 

niniejszego postępowania toczącego się na podstawie art. 29 uzt. W tym stanie 

sprawy wniosek uprawnionej o zawieszenie postępowania w sprawie Sp. 215/01 do 

czasu rozpatrzenia drugiego wniosku wnioskodawcy I stał się bezprzedmiotowy.

Wnioski o połączenie w jedno postępowanie spraw Sp. 215/01, Sp. 20/02, Sp. 

55/02, Sp.56/02 i Sp. 75/02 były zasadne w świetle art. 62 kpa i mając na uwadze 

przepis art. 12 § 1 kpa..

II. Przebieg rejestracji przestrzennego znaku towarowego R 116211

W dniu 5 maja 1994 r. do Urzędu wpłynęło za nrem 2-132912 podanie spótki 
Akcyjnej E Wedel Zakłady Ąrzemysłu dukierniczegow warszawie o rejestrację 

znaku przestrzennego uwidocznionego na fotografii z dołączonym opisem o treści:

„płaskie okrągłe ciastko, którego dolna część stanowiąca krążek 

z zaokrąglonymi brzegami jest w kolorze jasno żółtym; na wierzchu ciastko 

posiada okrągłe wzniesienie o mniejszej średnicy, powierzchnią którego jest 

wypukła prostokątna kratka; cała górna powierzchnia jest w kolorze ciemnego 

czekoladowego brązu”
Decyzjązdnia 12.11.1998. znakPP-Z:132912/D Urząd Patentowy odmówił 

rejestracji na podstawie art. 4 i 7 uzt podnosząc w uzasadnieniu m.in. co następuje:

„przedmiotowe oznaczenie przestrzenne jest dokładnym wizerunkiem 

ciasteczek do oznaczania których ma służyć. W myśl art. 7 uzt oznaczenie 

takie nie posiada walorów odróżniających. Aktualnie na rynku jest wiele 

ciasteczek o identycznym bądź podobnym kształcie do znaku zgłoszonego. 

Jednak to nie ich kształt (w przypadku zwłaszcza sprzedaży na wagę - bez 

firmowego opakowania) decyduje o tym, że odbiorca bezbłędnie jest w stanie 

określić z jakiego źródła pochodzi towar. Aby mógł to stwierdzić, musi
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zasięgnąć od sprzedawcy informacji o proaucencie. zatem w tym przepadkuWero R116211 
sam kształt towaru nie informuje o źródle jego pochodzenia”.
Komisja Odwoławcza decyzją z dnia 19.1999r. nr Odw 1451/98 uchyliła

decyzję Urzędu podnosząc w uzasadnieniu m.in., co następuje:

„zgłoszony znak przestrzenny Z-132912 oprócz istnienia znamion 

odróżniających jak oryginalny kształt, faktura, kolorystyka mógł nabyć też 

wtórnej zdolności rejestrowej gdyby zachodziły okoliczności powołane przez 

zgłaszającego dotyczące długotrwałego bo ponad dwudziestoletniego okresu 

intensywnego używania przedmiotowego znaku przestrzennego w obrocie 

gospodarczym oraz prowadzeniu znaczącej reklamy, która promowała 

i utrwalała w pamięci odbiorców świadomość silnego związku między 

produktem i producentem. Jest to zresztą dość typowa sytuacja kiedy 

utożsamienie danego towaru ze znakiem, którym towar jest opatrzony 

następuje pod wpływem szerokiej reklamy”.
Decyzją z dnia 13X11.1999 r Urząd Patentowy zarejestrował zgłoszony za 

nrem Z-132912 znak towarowy przestrzenny pod nrem R 116211 do oznaczania 
pieczywa cukierniczego w kl. 30 w kolorach żółtym i brązowym na rzecz prawnej 

poprzedniczki obecnej uprawnionej.

III. Biszkopty/ciastka typu jaffa

Zostały wprowadzone na rynek ponad 60 lat temu w Wielkiej Brytanii przez 
firmę McVitie's. Ciastko składa się z okrągłego biszkopta, krążka galaretki oraz 

polewy czekoladowej - k. 268 + 263 Sp. 215/01 cz. II.

Wygląd ciastek typu jaffa produkowanych obecnie przez wiele firm w Polsce 
i za granicą jest przedstawiony na fotografiach - k. 203, 203a Sp. 215/01 cz. II i k. 43 

+ 7 Sp. 215/01 cz. I.

Jedynym producentem ciastek Jaffa w Polsce w latach 1977-1989 była firma 
4PC im. 22 Lipca y E. Wedel w Fłońsku, po przekształceniach własnościowych 

Z PC E. Wedel SA - k. 11 * 7 Sp. 75/02. Ciastka były wprowadzana na rynek pod 

nazwą „delicje szampańskie", w normie branżowej BN-84/8097-17 biszkopty 

w polewie kakaowej przykładowo oznaczono nazwą „delicje deserowe” - k. 6 +3 
Sp. 20/02.
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Monopolistyczna pozycja 2PC im. 22 Lipca w produkcji ciastek Jaffa mimo nie 

zaspakajania potrzeb rynku wynikała z faktu nie istnienia w Polsce w latach 1945 + 

1989 rynku w zwykłym znaczeniu tego słowa. Nie była potrzebna w owym czasie 
jakakolwiek reklama ciastek jaffa /delicji szampańskich, ponieważ po nie 

wyeksportowaną część produkcji delicji Szampańskich (i po inne wyroby) ustawiały 

się kolejki konsumentów.
Sławomir Wyczyński W książce pt: „Cukiernictwo” - Wyd. Szkolne 

i Pedagogiczne, Wa-wa 1987 r. na str. 410 + 411 opisuje technologię wytwarzania 
biszkoptów typu jaffa N 2 PC im. 22 Lipca w Flońsku - k. 2 Sp. 20/02. Ten sam autor 

w wyd. IX na str. 400 +401 k. 17 Sp. 55/02 (uwzględniając przekształcenie 
własnościowe) pisze: „biszkopty typu jaffa produkowane np. w zakładach E. wedel 
SA w Hłońsku są to wyroby czekoladowane o rdzeniu z biszkopta z galaretką".

Użyty w opisie technologii produkcji biszkoptów jaffa termin „trasuje się” 

wymaga wyjaśnienia. Według Leksykonu naukowo - technicznego, Wyd. IV 

poprawione, WNT, Wa-wa 1983 r., str. 1016: trasowanie ciasta - formowanie 

półciekłego ciasta na herbatniki przez wyciskanie (ręczne lub mechaniczne) z tutki; 

kształt końcówki tutki i ruch nadawany jej przy wyciskaniu decydują o kształcie 
pieczywa.

W opisanej przez Wyczańskiego technologii wytwarzania biszkoptów jaffa, 

końcówki głowic trasujących zarówno ciasto jak i galaretkę mają kołowy/okrągły 

kształt i w momencie trasowania pozostają w bezruchu, stąd okrągły kształt 

biszkoptu i okrągły kształt (o mniejszej od biszkopta średnicy) galaretki. Z kolei 

charakterystyczna kratka na powierzchni polewy czekoladowej - stanowi odcisk 

kwadratowych oczek siatki podtrzymującej biszkopty z nałożoną galaretką w trakcie 

oblewania ich od spodu polewą. Jest oczywiste, że stosując inne niż okrągłe/kołowe 

kształty głowic trasujących (ciasto i galaretkę) i/lub nadając tym skierowanym do dołu 

głowicom w trakcie trasowania określony ruch w płaszczyźnie poziomej można 

uzyskać inne niż okrągły, kształty biszkopta i nadzienia w postaci galaretki, jednak 
nie byłyby to klasyczne ciastka/biszkopty typu j affa.

Po 1989 r. monopol 2PC E. wedel SA na produkcję ciastek jaffa w Polsce 

został przełamany (zaczął działać wolny rynek). W 1990 r. w Spółdzielni pracy 
ęukry Nyskie " w Nysie została opracowana norma zakładowa ZN-90/CN-18 w której 

zostały określone zarówno kształt jak i barwa ciastka biszkoptowego z galaretką
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owocową w polewie kakaowej - k. 4 + 6 akt Sp. 55/02 i w oparciu o tę normę ruszyła 
produkcja ciastek typu jaffa - k. 25 Sp. 55/02.

Z rachunków i oświadczeń k. 33 + 14 Sp. 56/02 wynika, że w 1992 r. 

poprzednik prawny wnioskodawcy IV zaczął wprowadzać na rynek ciastka typu jaffa.

U wnioskodawcy IV w 1989 r. została opracowana norma zakładowa nr 1/89 

dotycząca wytwarzania ciastek jaffa Kształt i barwę tych ciastek potwierdzają 

badania stacji sanitarno - epidemiologicznej. Ciastka zostały wprowadzone na rynek 

w listopadzie 1989 r. - k. 15 + 7 akt Sp. 20/02.

Wnioskodawca I wprowadzał na rynek ciasta jaffa w latach 1992 + 2001 

w opakowaniach jednostkowych jak i zbiorczych k. 57 + 45 akt Sp. 215/01 cz. I. Pod 

pojęciem opakowanie zbiorcze należy rozumieć opakowanie np. kartonowe 

zawierające kilka kg ciastek, zatem w handlu detalicznym ciastka jaffa były również 
sprzedawane na wagę.

Mimo, że po 1989 r. monopolistyczna pozycja firmy E. wedel SA w produkcji 
w Polsce ciastek typu jaffa została przełamana najpierw przez kilka a obecnie przez 

kilkunastu innych producentów, to należy jednocześnie stwierdzić, że na rynku 

ciastek jaffa w dalszym ciągu dominują produkty uprawnionej wprowadzane na rynek 
pod znakami: E. Wedel/Delicje szampańskie lub E. Wedel/Delicje I mpresje. Nazwa 

uprawnionej jest „wstydliwie” ukrywana na odwrocie opakowania przy użyciu 

mikroskopijnej czcionki k. 585 Sp. 215/01 cz. IV. Tę dominującą pozycję uprawnionej 
w produkcji ciastek jaffa w Polsce i jednoczesne kojarzenie przez większość 

konsumentów ciastek typu jaffa z delicjami szampańskimi E. wedel potwierdzają 

przedłożone przez uprawnioną wyniki badań k. 108 + 78 Sp. 215/01 (powtórnie 

złożone do akt Sp. 215/01 cz. III k. 108 *-138) oraz raport k. 27 + 61 Sp. 215/01 cz. 

III, i k. 407 -5-412 Sp. 215/01 cz. IV. Dużą rolę w promowaniu ciastek pod nazwą 
E. wedelDelicie szampańskie odgrywa także reklama telewizyjna.

Jednak ciastka jaffa różnych producentów ułożone obok siebie są wzajemnie 

nierozróżnialne ze względu na stosowanie podobnej technologii, którą 

rozpowszechniła przed 60-ciu laty firma z Wlk. Brytanii McVitie's. Wzajemne 

łudzące podobieństwo ciastek typu j affa óżnych producentów jest zobrazowane na 

fotografiach k. 43 + 7 Sp. 215/01 cz. I i k. 203a + 203 Sp. 215/01 cz. II. Z tych 

fotografii wynika, że konsument nawet dobrze zorientowany i uważny nie jest 

w stanie po samym wyglądzie ciastek wskazać na źródło pochodzenia.
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IV. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle Pierwszej Dyrektywy Rady

Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa

Państw Członkowskich (publikacja: m in. - R. Skubisz Komentarz - Wyd. II 

str. 335 + 350).

Art. 3 Przeszkody rejestracji i powody unieważnienia znaku towarowego

ust. 1 Z rejestracji wyłączone są lub w przypadku ich zarejestrowania podlegają 

unieważnieniu następujące oznaczenia lub znaki towarowe:

e) oznaczenia składające się wyłącznie z:

i) kształtu, który uwarunkowany jest samym rodzajem towaru;

ii) kształtu, który jest niezbędny dla uzyskania właściwości technicznych 

towaru;

iii) kształtu, który nadaje towarom istotną wartość.

ust. 3 Znak towarowy nie podlega wyłączeniu z rejestracji lub unieważnieniu

zgodnie z ust. 1 lit. b, c lub d, jeżeli przed zgłoszeniem uzyskał zdolność 

odróżniającą w wyniku jego używania....

Ponieważ w treści cyt. ust. 3 nie są wymienione oznaczenia pod literami:

e-i)
e- ii)

oraz e — iii)
można stąd wysnuć wniosek, że oznaczania składające się wyłącznie z kształtów 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e nie mogą uzyskać zdolności odróżniającej 

w wyniku używania, więc do tych oznaczeń stosuje się ostrzejsze kryteria 

rejestracyjne niż do pozostałych.
Kształt i kolorystyka ciastka opisana w znaku R 116211 są uwarunkowane 

samym rodzajem towaru, którym jest ciastko j affa zatem zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e-i 

ten kształt i kolorystyka nie podlegają ochronie i nie mogły uzyskać według art. 3 ust. 

3 wtórnej zdolności odróżniającej.

V. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle wyroku Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z dnia 18. VI.2002 r. phps v Remington - 

sprawa C-299/99 Publikacja - m.in.: „Rzecznik Patentowy, Problemy Ochrony

Własności Przemysłowej nr4/35) październik-grudzień 2002 r. str. 82 + 107.
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ETS podkreślił, co wynika wyraźnie z omówionej wyżej dyrektywy, że forma 
podlegająca bezwzględnie włączeniu od rejestracji (art. 3 ust. 1 lit. e) nie podlega 

rejestracji, nawet gdyby była intensywnie używana. Nie może ona bowiem nigdy 

nabyć według art. 3 ust. 1 lit. e zdolności odróżnienia na podstawie używania, zatem 

ciastko jaffa nie podlega rejestracji zgodnie z lit. e - i dyrektywy podobnie jak golarka 

P hilips zgodnie z lit. e - ii tej dyrektywy i podobnie jak F hilips w wyniku wyroku ETS- 

u utracił „wieczny monopol” na swoją golarkę, podobnie uprawniona ze znaku 

R 116211 nie może mieć „wiecznego monopolu na wytwarzanie ciastek jaffa Można 

tu dodać, że ciastka jaffa należy oceniać według lit. e - i dyrektywy a golarkę F h il ipsa 

według lit. e - ii dyrektywy, ponieważ kształt golarki jest niezbędny do uzyskania 

określonego rezultatu technicznego, natomiast kształt ciastka według R 116211 jest 

uwarunkowany samym rodzajem towaru jakim jest ciastko j affa.

VI. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle opinii uzupełniającej do 
opinii... autorstwa prof. 4 wy Nowińskiej i prof vichala d"Vall (str. 227 + 242 

Sp. 215/01 cz. II).

Zdaniem autorów ciastko według R 116211 posiada zdolność rejestracyjną 
w świetle wyroku ETS Phips v Remington jednak pominęli oni w swoich 

rozważaniach okoliczność, że golarka philips była oceniana w świetle art. 3 ust. 1 

lit. e - ii w związku z ust. 3 dyrektywy, natomiast kształt ciastka według R 116211 

powinien być oceniany według art. 3 ust. 1 lit. e - i w związku z art. 3 ust. 3 tejże 

dyrektywy. Zarówno w dacie rozpoczęcia produkcji ciastek - delicji : szampańskich 

w 4 PC im. 22 Lipca w Flońsku w 1977 r jak i w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji 
1994 r. kształt i kolorystyka ciastka/znaku były uwarunkowane samym rodzajem 

towaru jakim jest ciastko j affa ten kształt i kolorystyka nie mogą być zarejestrowane 

w świetle art. 3 ust. 1 lit. e - i w związku z art. 3 ust. 3 dyrektywy.

VII. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle opinii prof. Ryszarda
s kubisza - k 210 (21 stron) Sp. 215/01 cz. II.

Na str. 12 opinii R. skubisz _ pisze:
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„Znak przestrzenny, który nie przedstawia formy oznaczanego nim towaru, jest 

zaliczany do kategorii znaków przestrzennych w rozumieniu szerokim. Taki znak 

zasadniczo nie musi posiadać szczególnej cechy. Natomiast znak przestrzenny, 

który jak w przedmiotowej sprawie - jest odzwierciedleniem samej formy towaru do 

którego oznaczenia służy, jest zaliczany do kategorii znaków przestrzennych 

w rozumieniu wąskim. Taki znak zawsze musi spełniać wymóg odznaczania się 

szczególnymi cechami.” Te cechy są wymienione na str. 13 + 16 opinii a następnie 

jest omówiona zasada swobodnego dostępu polegająca na tym, źe wszyscy 

przedsiębiorcy w danej branży maja prawo swobodnego korzystania w swojej 

działalności z form towarów typowych dla tej branży. W konkluzji autor stwierdza, że 

znak nie ma zdolności odróżniającej.

VIII. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle opinii prof. Urszuli 
promińskiej _ k 209 (17 stron) Sp. 215/01 cz. Il

Z opinii wynika, źe znak E 116211 nie ma dostatecznych znamion 

odróżniających tkwiących w kształcie i kolorystyce, a więc w całości postrzeganej 
formy.

W pkt. 4 opinii autorka ustosunkowuje się krytycznie do decyzji byłej Komisji 
Odwoławczej z dnia 19.V.91 r. nr Odw. 1451/98 (omówiona w cz. II), która legła 

u podstaw zarejestrowania znaku R 116211 a którą to krytyczną opinię podziela 
Urząd rozpatrując niniejszą sprawę.

IX. Zdolność rejestracyjna znaku R 116211 w świetle art. 7 ustawy o znakach 

towarowych z 1985 r. ze zm.

Art. 7 ust. 1: Jako znak towarowy może bć zarejestrowany tylko znak, który ma 

dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu 
gospodarczego;

Art. 7 ust. 2: Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko 

nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, 

ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia 

składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź podobne oznaczenie nie dające 

wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.
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Z przyczyn oczywistych przepisy uzt nie zawierają wyłączeń o których mowa 

w art. 3 ust. 1 lit. e w związku z ust. 3 pierwszej dyrektywy omówionych w cz. IV 

niniejszego uzasadnienia, jednak w piśmiennictwie i orzecznictwie np. dec. KO nr 
1018/99 k. 463 + 484 Sp. 215/01 cz. IV przepisy art. 4 lub 7 uzt interpretowano przy 
uwzględnieniu tych wyłączeń. I tak R. Skubisz w Komentarzu Wyd. II na str. 37:...  

nie mogą być natomiast zarejestrowane oznaczenia mające kształt towaru, jeżeli ten 

kształt jest określony charakterem towaru, jeżeli jest konieczny dla uzyskania jego 

własności technicznych, lub jeżeli nadaje towarowi istotną wartość”.
W komentarzu do art. 7 R. $ kublsz pisze (str. 57):

„Zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 2 wymienione w nim w sposób 

przykładowy oznaczenia są pozbawione dostatecznych znamion odróżniających. Jak 

już wskazano oznaczenia pozbawione pierwotnie zdolności odróżniania mogą ją 

nabyć przez używanie. W toku ustalania przez Urząd Patentowy, czy zgłoszone 

oznaczenie ma wtórną zdolność odróżnienia, należy mieć na uwadze również 

interes wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w swobodnym 

dostępie do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. „Zawłaszczenie" takiego oznaczenia 

przez jedną osobę mogłoby doprowadzić do istotnych utrudnień w obrocie 

gospodarczym. Dlatego też trzeba uznać, że część oznaczeń wymienionych w ust. 2 

może nabyć wtórną zdolność odróżnienia i zostać zarejestrowana, natomiast 

w przypadku innych, ze względu na ich użyteczność informacyjną w obrocie, należy 

wykluczyć możliwość nabycia nawet poprzez używanie dostatecznych znamion 

odróżniających. Oznaczenia ogólnoinformacyjne nie mają pierwotnej zdolności 

odróżniającej i nie mogą NIGDY nabyć wtórnej zdolności odróżniania. Oczywiście do 

organów stosujących prawo (Urząd Patentowy i Komisja Odwoławcza) należy 

rozstrzygnięcie w konkretnym przypadku, do której, kategorii należy dane 

oznaczenie, czy dane oznaczenie nie ma dostatecznych znamion odróżniających, 

ponieważ nie uzyskało jej ze względu na brak używania w obrocie czy też ze 

względu na zawartość informacyjną nie może nigdy nabyć takiej właściwości”.

Kształt i kolorystyka ciastka opisanego i pokazanego w podaniu o rejestrację 

znaku R 116211 należą według art. 3 ust. 1 lit. e - i pierwszej dyrektywy do kształtów 

uwarunkowanych samym rodzajem towaru (ciastko jjaffa zwane w Polsce delicją), 

natomiast według art. 7 uzt. opisywany kształt i kolorystykę należy zakwalifikować do 

oznaczeń ogólnoinformacyjnych w odniesieniu do określonego rodzaju/typu ciastek
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tj. ciastek jaffa/delicie podobnie jak określonym rodzajem ciastka jest np. pączek

który ma również określony i charakterystyczny kształt i kolor. Według prawa 

z rejestracji nr R 116211 ochronie podlega nie tylko kształt lecz także kolor ciasta 

(biszkoptowego) - jasno żółty i kolor czekoladowy - ciemny czekoladowy brąz a więc 

kolory wynikające z samej natury produktów z jakich jest wykonane ciastko - 

tj. ciasto biszkoptowe (przy jego wytwarzaniu stosuje się żółtka - stąd żółty kolor) 

+ czekolada w kolorze ciemnego czekoladowego brązu. Okrągłe wzniesienie 

o mniejszej średnicy na ciastku wynika wprost z nadzienia w postaci krążka galaretki, 

natomiast kratka z technologii - wszystkie ciastka j affa/delicje maja taki kształt i kolor 
jak według R 116211.

Znak towarowy R. 116211 należy do oznaczeń ogólnoinformacyjnych, zatem 

prawo z rejestracji tego znaku należało zdaniem Urzędu Patentowego unieważnić. 

Wnioskodawcy jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają prawo 

swobodnego dostępu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. Takie uprawnienie mieści 

się w zakresie konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji 

RP i art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. nr 

41, poz. 324 ze zm.), a obecnie art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo 

działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.). Produkując ciastka jaffa 

wnioskodawcy mogą więc używać oznaczeń zawierających podstawowe informacje o 

tych ciastkach. Prezentowane wyżej stanowisko Urzędu jest zgodne 

z orzecznictwem NSA - np. wyrok z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt II SA 3995/01.

Gdyby przyjąć błędne stanowisko uprawnionej, że kształt i kolorystyka ciastka 

wg R. 116211 nie są uwarunkowane samym rodzajem towaru zatem nie należą do 

określeń ogólnoinformacyjnych i ten kształt i kolorystyka uzyskały wtórną zdolność 

odróżniającą, to przecież w dacie zgłoszenia znaku/ciastka do rejestracji - 

5.V.1994 r. ciastko jaffa było produkowane przez inne podmioty, zatem trudno tutaj 

mówić o nabyciu przez ciastko/znak wtórnej zdolności odróżniającej. Należy tutaj 

dodać, że w komunikacji z konsumentami uprawniona (mimo, że nie łączą ją związki 
z E. W edlem) używa do dnia dzisiejszego etykiet z napisami:

E. Wedel/Delicje szampańskie
E. Wedel/Delicje Impresja

i konsumenci odróżniają produkty uprawnionej - ciastka jaffa według tych etykiet 

a nie według kształtu i koloru ciastka - co wynika również z przedłożonych przez 

uprawnioną wyników badań.
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X. Zdolność rejestracyjna znaku R. 116211 w świetle art. 8 pkt. 1 uzt.

Według art. 8 pkt. 1 niedopuszczalna jest rejestracja znaku który jest 

sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Przy badaniu zgodności znaku z zasadami współżycia społecznego poza 

elementami treściowymi znaku należy uwzględnić również element zachowania się 

zgłaszającego i odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację, gdy zachowanie 

zgłaszającego było w swoim całokształcie nieuczciwe. Przy wykładni pojęcia "zasady 

współżycia społecznego" należy brać pod uwagę treść pojęcia "dobre obyczaje” 

występującego w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W rozważanym tutaj przypadku poprzednicy prawni uprawnionej zgłaszając 

dnia 5.V.1994 r. znak i kontynuując postępowanie rejestracyjne wiedzieli, że znak 

jest tożsamy ze znanym od 60-ciu lat ciastkiem jaffa, oraz, że we wskazanej dacie 

w Polsce była już rozpowszechniona technologia wytwarzania tych ciastek. Ponieważ 

mocna pozycja produktu poprzedników prawnych i uprawnionej sprzedawanych pod 

nazwą delicje szampańskie nie była ani w dniu zgłoszenia ani obecnie zagrożona (co 

wynika z przedstawionych przez uprawnioną badań) celem zgłoszenia i rejestracji 

znaku R. 116211 była eliminacja z rynku innych producentów ciastek typu jaffa 

Funkcją znaku nie może być monopolizacja określonego rodzaju produktu na rzecz 

jednego tylko producenta a postępowania sądowe wytoczone przez uprawnioną 

producentom ciastek jaffa zmierzają do tego celu. Utrzymanie tej rejestracji w mocy 

spowodowałoby zdaniem Urzędu powrót do sytuacji sprzed 1989 r. w której na mocy 
systemu nakazowo - rozdzielnego działał jeden wytwórca ciastek jaffa stanowiłby 

zaprzeczenie takich pojęć jak „wolna konkurencja" i „wolny rynek” w branży ciastek 
jaffa.

Rejestracja znaku R. 116211 bez wątpliwości nastąpiła z naruszeniem zasad 

współżycia społecznego rozumianych tutaj jako etyka handlowa lub dobre obyczaje 

kupieckie, zatem ten znak należało zdaniem Urzędu unieważnić.

XI. Pozostałe kwestie.

Wnioskodawcy podnosili również zarzuty z art. 4 uzt.

Art. 4 uzt. dopuszcza możliwość rejestracji znaku towarowego przestrzennego 

jednak nie zawiera wyłączeń jak np. litera e - i omawianej wyżej pierwszej
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dyrektywy, dlatego do oceny zdolności rejestrowej znaku R. 116211 bardziej 

przydatny okazał się art. 7 uzt.

Wnioskodawcy podnosili również zarzuty z art. 8 pkt. 2 uzt, jednak nie 

przedstawili dowodów na okoliczność, że posiadają prawa majątkowe i/lub osobiste, 

które zostały naruszone wskutek rejestracji znaku R. 116211.

Wysokość kosztów postępowania w sprawie ustalono w oparciu o § 3 

w związku z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 

154, poz. 1013 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy RP działający w trybie 

postępowania spornego orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący

mgr Magdalena ZAMILSKA 
EKSPERT

Członkowie

referent mgr inż. Sławomir BOGDAN, 
EKSPERT

PODREFERENDARZ
Dorota KRASUSKA

Otrzymują:
Z.P.H.U. "DELIC-POL"
Lindów 34
42-165 Lipie k/Częstochowy

Korbela Anna
Rzecznik patentowy
Kancelaria Prawno-Patentowa
Kilińskiego 30
42-200 Częstochowa

Kulikowska & Kulikowski



21

Dorota Rzążewska

Grzegorz Kowalczyk

Zwolińska Mytko Anna

Wołowczyk Roman

Gąsiorowski Roman



22

Rejman Tadeusz

mz


