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Sad Naczelny Sgd Administracyjny

Sedziowie Andrzej Kuba /sprawozdawca/

Kazimierz Brzezinski /przewodniczgcy/
Rafat Batorowicz

Symbol z opisem 6460 Znaki towarowe

Hasta tematyczne Wiasnos¢ przemystowa

Sygn. powigzane I SA 3199/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-18
Skarzony organ Urzad Patentowy RP

Tre$¢ wyniku Oddalono skarge kasacyjng

Powolane przepisy Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi.

TEZY

Taki znak, jak wyrdb cukierniczy, ciasteczko zwane delicja, nie powinien zosta¢ zarejestrowany. Nie mozna
dokonac rejestracji towaru, podlega jej jedynie okreslony ksztatt.

SENTENCJA

Naczelny Sad Administracyjny w sktadzie nastepujacym: Przewodniczacy Sedzia NSA Kazimierz Brzezinski,
Sedziowie NSA Rafat Batorowicz, Andrzej Kuba (spr.), Protokolant Agnieszka Romaniuk, po rozpoznaniu w

dniu 29 czerwca 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnejLU Polska S.A. w Warszawie od wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 pazdziernika 2004 r. sygn. akt 6 II SA

3199/03 w sprawie ze skargi LU Polska S.A. w Warszawie na decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

26 arca 2003 1 NrSP'215/01’ 20/02, 55/02,

56/02, 75/02
towarowy oddala skarge kasacyjna

w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 pazdziernika 2004 r. sygn. akt 6 II SA 3199/03 Wojewddzki Sad Administracyjny w
Warszawie oddalit skarge B Urzedu Patentowego RP z dnia?®  marca 2003 r. Sp. 215/01,

20/02. 55/02 ] Warszawie na decyzje ) i ]
S, S ktorg organ ten utrzymat w mocy wilasng decyzje z dnial3 grudnia 1999 r. Nr PP-ZR 116211.

W uzasadnieniu wyroku Sad podat, ze decyzjg z dnia 13 grudnia 1999 r. dokonano rejestracji znaku
towarowego przestrzennego, z pierwszenstwem od dnia 5 maja 1994 r. i uprawnionym z tego znaku byt LU Polska
SA w . . . " . . , .y
Warszawie. Zarejestrowany znak zostat opisany jako "Plaskie okragle ciasteczko, ktérego dolna czegs¢
stanowi1gca krazek z zaokraglonymi brzegami jest w kolorze jasno-zottym; na wierzchu ciastko posiada
okraglte wzniesienia o mniejszej srednicy, powierzchnia ktorego jest wypukta; prostokatna kratka; cata goérna

powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brazu".

Na powyzsza decyzj¢ 5 podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza ztozyto wniosek o uniewaznienie
prawa z rejestracji wyzej opisanego znaku towarowego. Zarzucili 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 dalej u.z.t.
Urzad patentowy przychylit sie¢ do wniosku i uniewaznit decyzja z dnia 26 marca 2003 r. SP- 215/01, 20/02,

. . 55/02, 56/02, 75/02
prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr R.116211.

Organ w uzasadnieniu wskazat na dokonanie btednej wyktadni art. 4 u.z.t. przez pryzmat art. 3 — Pierwszej
Dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepiséw Panstw Czlonkowskich o
znakach towarowych. Przy rejestracji zostal naruszony réwniez przepis art. 7 u.z.t. Zdaniem Urzedu
Patentowego, ksztalt i kolorystyke ciastka nalezy zakwalifikowa¢ do oznaczen ogélnoinformacyjnych, nie
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posiadajacych znamion odrdzniajacych w $wietle powyzszego przepisu. Naruszenie artykutu 8 pkt 1 u.z.t.
polegato na tym, iz na skutek rejestracji ograniczona zostata konkurencja wbrew prawu i zasadom wspotzycia
spotecznego, gdyz eliminowani z rynku przedsiebiorcy wytwarzaja ciasteczka wedlug wspomnianego wzoru
przed datg zgloszenia go przez skarzaca do rejestracji.

W skardze wniesionej do Naczelnego Sadu Administracyjnego na decyzje Urzgdu Patentowego z dnia e

LU Polska
marca 2003 r. SA

uniewaznienia prawa do znaku towarowego oraz dodatkowo zarzucila naruszenie art. 32 Konstytucji i szereg
przepisow postepowania administracyjnego, a w szczegdlnosci art. 7, 771 107 k.p.a.

zarzucita naruszenie wyzej wymienionych przepiséw stanowigcych podstawe

Wojewddzki Sad Administracyjny stwierdzil, Zze skarga nie zastuguje na uwzglednienie.

Sad wskazat, iz organ mogt interpretowac przepis art. 4 u.z.t. w $wietle Dyrektywy Rady Wspolnot
Europejskich nr 89/104/EWG, mimo tego iz decyzja zostata wydana przed wstapieniem Polski do Unii
Europejskiej. Odnoszac si¢ do zarzutu naruszenia przez organ art. 4 u.z.t. wskazat, iz zdolno$¢ odrézniajaca, o
ktérej mowa w tym przepisie ma charakter abstrakcyjny. Art. 7 u.z.t. odnosi si¢ do konkretnej zdolnosci
odrézniajacej. Sad stwierdzil, iz brak jest dostatecznych podstaw dla zanegowania abstrakcyjnej zdolnosci
rejestracyjnej omawianego znaku dla oznaczania pieczywa cukierniczego, a nie tylko dla spornych ciastek.
Opis tego znaku zawarty w zgloszeniu indywidualizuje w wystarczajacym stopniu ten znak pod wzgledem
abstrakcyjnym. Nie jest on zdeterminowany wylacznie cechami funkcjonalnymi, czy tez ksztattem
koniecznym dla uzyskania okreslonego rezultatu technicznego, aczkolwiek czgs$¢ elementow uzytych w tym
znaku niewatpliwie wynika z samej natury procesu technologicznego zwigzanego z wypiekiem ciastek. Inne
elementy skladowe spornego znaku, zdaniem Sadu, nie sa wytacznie efektem wynikajagcym z natury samego
towaru, czy tez ksztattu koniecznego dla osiggnigcia zamierzonego rezultatu. Ogromna réznorodnos¢
ksztaltoéw pieczywa cukierniczego znajdujacego si¢ na rynku przeczy zarzutowi, jakoby sporny przestrzenny
znak towarowy, oceniany jako catosc¢, byl efektem czynnikow, ktore w ostatecznym rachunku pozbawiaja ten
znak abstrakcyjnej zdolno$ci odrozniajacej w Swietle art. 4 u.z.t. i art. 3 ust. 1 powolanej dyrektywy.

Sad nie podzielit stanowiska zajetego przez Urzad Patentowy w zaskarzonej decyzji jakoby rejestracja
spornego znaku zapadta z naruszeniem art. 7 u.z.t. Stwierdzit, Zze zwazywszy odwotlanie si¢ w przepisie art. 7
u.z.t. do zwyktych warunkéw obrotu gospodarczego, dla oceny konkretnej zdolnosci rejestracyjnej znaku
towarowego powinna decydowac ocena uczestnikow rynku, czy dane oznaczenie (w niniejszej sprawie ksztalt
1 kolor ciastka) pozwala zidentyfikowa¢ dany towar, jako pochodzacy od danego przedsigbiorcy lub
podmiotow z nim zwigzanych, od towardéw tego samego rodzaju pochodzacych od innych przedsigbiorcow.
Sad powotujac si¢ na opini¢ respondentow z 2002 r., w ktorej to osoby pytane o omawiane pieczywo
cukiernicze, jak i sporny znak przestrzenny, kojarza te wyroby z poprzednikiem prawnym skarzacej, nie za$ z
jej konkurencja, ktora produkuje takie ciastka od 1989 r. I(D%Ba Cuprod), od 1991 (POL-MAR Czuba), od 1993 r. (DELIC-
Tym bardziej, podkresla Sad, mozna oczekiwaé, ze w dacie zZgtoszenia spornego znaku do rejestracyt w dniu 5
maja 1994 r., kiedy konkurencja byla znacznie mniejsza, sporny przestrzenny znak towarowy nie bytby
kojarzony z innym producentem, anizeli poprzednik prawny skarzace;j.

Sad zgadza si¢ z organem, iz w odniesieniu do owych ciastek wspomniane oznaczenie przestrzenne nie peini
funkcji znaku towarowego. Nie mozna bowiem identyfikowa¢ znaku towarowego z samym towarem, jak to
ma miejsce w odniesieniu do omawianych ciastek. Funkcjg znaku towarowego jest bowiem odroznienie
towarow tego samego przedsiebiorcy od podobnych towarow innych przedsiebiorcow. Zatem, oznaczenie
spornym znakiem przestrzennym produkowanych przez skarzacg ciastek (oznaczonych znakiem stownym
delicje) nalezatoby traktowac, stosownie do art. 7 ust 2 u.z.t. jako informacj¢ o tym towarze. Nie ma to
jednakze, zdaniem Sadu, istotnego znaczenia dla podwazenia zdolnoSci rejestracyjnej spornego znaku
towarowego na podstawie art. 7 u.z.t. , gdyz sporny znak zastrzezony zostatl do oznaczenia pieczywa
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cukierniczego, rzecza za$ skarzacej jest decydowanie o tym jaki rodzaj pieczywa cukierniczego oznacza
spornym znakiem towarowym.

W ocenie Sadu, zostal naruszony przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. odnoszacy si¢ do samego znaku, ale takze do
okolicznosci towarzyszacych rejestracji znaku. Znak towarowy zostat zarejestrowany z naruszeniem
przepisOw prawa, tj. art. 6 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dziatalnos$ci
gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Rejestracja tego znaku miata na celu zmonopolizowanie calej
produkcji przedmiotowego pieczywa cukierniczego, poprzez ograniczenie dotychczasowym konkurentom
swobody dzialalnosci gospodarczej w zakresie produkcji takiego pieczywa. Zdaniem Sadu, rejestracja zgodna
ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wylacznosci jest rejestracja ukierunkowang na ochrone
konkurencji potencjalnej, a wigc nieistniejacej jeszcze realnie, tak aby w nastgpstwie rejestracji przeciwdziata¢
sytuacji spotkania si¢ nabywcy towaro6w oznaczonych danym znakiem z podobnym znakiem dla oznaczenia
towarow tego samego rodzaju pochodzacych od innego przedsigbiorcy. Rejestracja znaku towarowego w swej
istocie sprzyja wowczas rozwojowi konkurencji, nadajac jej walor konkurencji uczciwej, gdyz z
analogicznymi wnioskami o rejestracje swych znakow moga wystgpi¢ konkurenci. W omawianym sporze w
dacie zgloszenia wniosku o rejestracje, co zostato wykazane powyzej, rynek odnosnie pieczywa cukierniczego
byt rynkiem konkurencyjnym.

Rejestracja przestrzennego znaku towarowego stawiataby uczestnikoéw postepowania, produkujacych
omawiane pieczywo cukiernicze od wielu lat, przed koniecznos$cig zmiany profilu produkcji. Wigze si¢ to z
poniesieniem znacznych kosztow, niewatpliwie niewspotmiernie wyzszych niz w przypadku zmian
organizacyjnych wywotanych potrzebg zmiany oznaczania wyroboéw znakiem stownym lub stowno-
graficznym. Produkcja spornych ciastek od wielu lat przez uczestnikow postgpowania przyczynia si¢, zdaniem
Sadu, do promoc;ji tego rodzaju pieczywa cukierniczego. W przypadku zaprzestania takiej produkcji przez
uczestnikow postgpowania wszelkie korzysci, bedace nastepstwem dziatan marketingowych uczestnikow
postepowania, przypadtyby nieekwiwalentnie skarzace;.

Wojewodzki Sad Administracyjny nie dopatrzyl naruszenia art. 32 Konstytucji RP, nie dostrzegajac w
zaskarzonej decyzji dyskryminacji skarzacej. Rowniez pogladu strony skarzacej, odno$nie naruszenia
wymienionych w skardze przepiséw postepowania, Sad nie podzielit.

LU Polska S.A. w ) ) )
Od powyzszego wyroku Warszawie whniosta skarge kasacyjng, domagajac si¢ uchylenia zaskarzonego

orzeczenia w cato$ci 1 na podstawie art. 185 p.p.s.a. przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez
Wojewddzki Sad Administracyjny lub w przypadku uznania, ze wskazane zarzuty naruszenia przepisOw
postepowania nie miaty istotnego wptywu na wynik sprawy, uchylenie zaskarzonego orzeczenia i rozpoznanie
na podstawie art. 188 p.p.s.a. skargi wniesionej do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego poprzez jej
uwzglednienie i uchylenie decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia26 marca 2003 r. oraz zasgdzenie zwrotu
kosztow postepowania wedtug norm przepisanych, wraz z kosztami zastepstwa procesowego.

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucita, w oparciu o przepis art. 174 pkt 1 1 2 p.p.s.a. naruszenie:
I PrzepisoOw postgpowania tj.

1) art. 133 § 1 p.p.s.a., poprzez brak oparcia rozstrzygnigcia o material dowodowy zgromadzony w aktach
sprawy, co w istotny sposob wptyneto na wynik postgpowania, a mianowicie:

a) ustalenie, 1z uczestnicy postgpowania przed datg zgloszenia do rejestracji przestrzennego znaku towarowego
R-116211 wprowadzali do obrotu towary o ksztalcie tozsamym z ksztattem przedmiotowego znaku,

b) ustalenie, iz poprzez rejestracje znaku towarowego skarzaca uzyskata wytacznos¢ na produkcije
konkretnego rodzaju pieczywa cukierniczego,
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c) ustalenie, ze dokonaniu zgloszenia do rejestracji znaku towarowego towarzyszyt zamiar pozbawienia
konkurentow swobody dzialalno$ci gospodarczej w zakresie dalszej produkcji takiego samego towaru,

d) ustalenie, ze celem zgloszenia do rejestracji znaku towarowego byt zamiar zmonopolizowania calej
produkcji pieczywa cukierniczego okreslonego rodzaju,

e) ustalenie, ze poprzez rejestracj¢ znaku towarowego skarzaca stawia konkurentéw przed koniecznoscia
zmiany profilu produkcji;

2) art. 134 § 1 w zwiazku z art. 1 p.p.s.a. poprzez rozstrzygnigcie sprawy poza jej granicami.
IT Naruszenie przepisOw prawa materialnego poprzez wadliwg wyktadni¢ i zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t.

a) w zwigzku z art. 13 u.z.t., polegajaca na przyjeciu, ze wytaczno$¢ uzywania w obrocie znaku towarowego,
wynikajgca z faktu jego rejestracji jest sprzeczna z prawem, gdyz powoduje monopolizacje w zakresie
produkcji towaru, na ktory znak uzyskat ochrone,

b) polegajaca na uznaniu, ze do katalogu zasad wspotzycia spotecznego nalezy monopolizacja rynku,

¢) polegajace na blednym zakwalifikowaniu stanu faktycznego niniejszej sprawy do zakresu objetego tag norma
w odniesieniu do naruszenia zasad wspotzycia spotecznego,

d) polegajaca na uznaniu, ze niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego wynikajaca ze sprzecznosci z
prawem lub z zasadami wspotzycia spolecznego dziatan podmiotu dokonujgcego zgtoszenia znaku do
rejestracji, a nie sprzecznosci znaku towarowego,

e) w zw. z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dziatalno$ci gospodarczej poprzez uznanie, ze
zgloszenie do rejestracji znaku towarowego uprzednio wykorzystywanego przez zglaszajacego w obrocie jest
dziataniem zabronionym przez prawo, a w konsekwencji uzyskanie takiego znaku jest sprzeczne z prawem,

f) polegajace na blednym zakwalifikowaniu stanu faktycznego niniejszej sprawy do zakresu objetego ta norma
w odniesieniu do naruszenia prawa.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarzaca, rozszerzajac uzasadnienie zarzutow, wywodzi, iz Sad
niewystarczajaco wnikliwie ocenit poprawno$¢ ustalen faktycznych dokonanych przez organ. Nie ma zdaniem
strony w zgromadzonym materiale dowodowym dowodu, ktory wskazywatby, iz sporne ciastka produkowane
byty przez konkurencje¢ przed ztozeniem wniosku o rejestracje. Faktury przedstawione przez podmioty
konkurencyjne dla skarzacej, dowodem takim by¢ nie moga, gdyz nie ma w nich zawartego opisu omawianych
ciastek.

Zarzuca Sadowi, iz nie odnidst si¢ do kwestii ustalenia faktycznych dat rozpoczgcia uzywania w obrocie
przestrzennego znaku towarowego przez zainteresowanych w sprawie oraz sposobu eksploatacji i
intensywnosci zasiegu znaku.

Skarzaca nie zgadza si¢ ze zdaniem Sadu stwierdzajacego, iz zasadniczym celem zgtoszenia do rejestracji
przestrzennego znaku towarowego byt zamiar zmonopolizowania tym sposobem catej produkcji
przedmiotowego pieczywa. Zdaniem strony, pieczywo piankowe moze przybiera¢ roznorodne ksztatty, kazdy
wiec z producentOw pieczywa ma pelng swobodg w wyborze produkowanego pieczywa, jak i w doborze
ksztaltéw nadawanych swoim produktom. Potwierdzeniem tego twierdzenia sg dowody rzeczowe, ze wskutek
rejestracji spornego znaku towarowego produkcja ciastek tego samego rodzaju jest mozliwa.

Wicekszg cze$¢ uzasadnienia skargi kasacyjnej zajmujg skarzacej wyjasnienia odnos$nie zarzutu naruszenia art.
8 pkt 1 u.z.t. Podnosi, iz Urzad Patentowy nie okreslit w swej decyzji konkretnej zasady wspotzycia
spotecznego, ktdra zostata naruszona na skutek rejestracji. Zarzut ten byt podnoszony wczesniej i Sad nie
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wskazatl konkretnej zasady, ktora mialaby by¢ naruszona. Wskazanie przez Sad, iz to strony b¢da musiaty
zmieni¢ profil produkcji 1 ponie$¢ przy tym znaczne koszty, nie prowadzi w zaden sposob do wykazania
zasady wspotzycia spolecznego i zostalo poczynione w oderwaniu od stanu faktycznego. Zdaniem strony,
konkretnej zasady wspotzycia spotecznego nie mozna wywodzi¢ z przepisOw prawa stanowionego,
przekreslatoby to wowczas role klauzuli generalnej, ktorej funkcjg jest uzupetnianie prawa pozytywnego. Za
btedny uznaje poglad, iz rejestracja znaku towarowego byla sprzeczna z zasadami wspotzycia spotecznego,
gdyz miataby zmierza¢ do szkodliwej dla rynku monopolizacji.

Monopolizacja oraz inne negatywne zachowania ograniczajace konkurencj¢ sg uregulowane w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Zatem, zdaniem
strony skarzacej, ocena dziatah przedsigbiorcoéw rzekomo ograniczajacych konkurencje winna by¢
przeprowadzona w oparciu o przepisy tej ustawy. Nie mozna wiec wskaza¢ zasady wspotzycia spotecznego
dotyczacej monopolizacji rynku, gdyz zagadnienie to jest regulowane przepisami prawa, a zatem nie znajduje
uzasadnienia, ani nie ma potrzeby si¢gania do regut pozaprawnych, w sytuacji kiedy prawo stanowione
reguluje jakie dziatania wolg ustawodawcy zostaly uznane jako dziatania monopolistyczne, ktore ograniczaja
wolng konkurencje.

Skarzaca wskazuje na sprzeczno$¢ w jaka popadt Sad stwierdzajac, iz na skutek rejestracji uprawniony ze
znaku zamierzal ograniczy¢ wolng konkurencj¢. Sad potwierdzil bowiem, rejestracja przedmiotowego znaku
nie narusza art. 4 i art. 7 u.z.t., tym samym potwierdzit, ze znak ten jest oznaczeniem odrdzniajacym,
kojarzonym jednoznacznie ze skarzacg i jej poprzednikiem prawnym. Znaczy to, ze znak przestrzenny peini w
obrocie funkcje oznaczenia pochodzenia, co oznacza, ze wskazuje na zrodlo, z ktérego pochodzi towar nim
oznaczony. Strona uznata, iz Sad potwierdzajac, ze sporny znak towarowy posiada zdolno$¢ odrozniajaca,
uznat za wadliwy poglad Urzedu Patentowego, iz jest to oznaczenie ogélnoinformacyjne, ktére winno by¢
dostgpne wszystkim uczestnikom gry rynkowej. Sad uznajac w wyroku, ze znak przestrzenny jest nie tylko
oznaczeniem odrdzniajacym, lecz takze, ze w momencie zgtoszenia go do rejestracji byt znakiem powszechnie
znanym na rynku, powinien byt rowniez potwierdzi¢, Zze juz w tej dacie uprawnionemu do tego znaku
przystugiwata wytaczno$¢ na postugiwanie si¢ tym oznaczeniem w obrocie dla oznaczenia pieczywa
cukierniczego. Motywem zgloszenia znaku towarowego do rejestracji nie byta wigc chec ograniczenia rynku,
gdyz ten "swoisty monopol" uprawnionemu juz przyshugiwat z racji posiadania znaku powszechnie znanego
(art. 24 u.z.t.), ale rozszerzenie formy przystugujacej mu ochrony prawnej. Nie mozna za$ wskazac przepisow
zakazujacych, uprawnionemu do znaku powszechnie znanego, wystgpienia o rejestracje tego znaku.

Skarzaca przypomina, ze w §wietle zgromadzonego materiatu dowodowego zgromadzonego w sprawie,
bezsporna jest okoliczno$¢, ze to poprzednik prawny skarzacej jako pierwszy na terenie Polski wprowadzit do
obrotu pieczywo cukiernicze o ksztalcie spornego ciasteczka. Tym samym ta forma plastyczna, posiadajgca jak
wykazal Sad orzekajacy, zdolno$¢ odroézniania pochodzenia, jeszcze przed datg jej zgloszenia do rejestracji,
korzystata z ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji.

Skarzaca wskazuje, iz sama dysponuje budzetem reklamowym, ktory zapewnia jej prowadzenie dziatan
marketingowych w takiej formie i zakresie, iz sugerowanie przez Sad, ze firma ta bedzie chciata korzysta¢ z
dziataf innych podmiotéw wydaje si¢ pozbawione jakichkolwiek racjonalnych przestanek. Porownanie
wydatkow skarzacej do wydatkéw poniesionych przez producentow wytwarzajacych tego samego rodzaju
towar wskazuje kto wykorzystywat cudze dziatania marketingowe.

Sad nie odniodst si¢ w zaden sposob do zlej wiary jaka wskazuje Urzad Patentowy w swojej decyzji, mimo
podniesienia tego zarzutu w skardze. Zdaniem strony, Urzad Patentowy niezgodnie z prawem naruszyt
domniemanie dobrej wiary, mimo ze w zgromadzonym materiale dowodowym nie znajduja si¢ zadne
materialy na poparcie tej tezy.
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Skarzacy stwierdza, ze materiat dowodowy zgromadzony w aktach sprawy pozwala stwierdzi¢, Ze to
uczestnicy postgpowania naruszyli prawo do znaku towarowego oraz zasady wspotzycia spotecznego
rozumiane tutaj jako nieuczciwe wykorzystywanie dorobku innego przedsigbiorcy. Bedac bowiem
Swiadomymi tego, iz dane oznaczenie jest od wielu lat uzywane w obrocie przez skarzaca i jej poprzednikow
prawnych, mimo to wprowadzili do obrotu identyczne towary, oznaczajac je znakiem identycznym jak sporny
znak przestrzenny, towarzyszyto temu rowniez eksploatowanie podobnych oznaczen stownych.

Skarzaca zastosowala wyktadnie art. 8 pkt 1 u.z.t. stwierdzajac, Ze to nie zachowanie zgtaszajacego znak do
rejestracji ma by¢ badane przy przestance naruszenia zasad wspotzycia spotecznego i1 naruszenia prawa, ale
ma by¢ badany sam znak. Dlatego tez, zdaniem skarzacej, zostata zastosowana btedna wyktadnia tego
przepisu.

Skarzaca odnos$nie zarzutéw naruszenia przepisOw postepowania podnosi, ze organ w swojej decyzji wskazat
jedynie naruszenie zasad wspotzycia spotecznego, (art. 8 pkt 1 u.z.t.) , nie wspomina nic o naruszeniu prawa.
Uzna¢ nalezy, ze granice niniejszej sprawy nie obejmowaty zarzutu sprzecznos$ci rejestracji znaku towarowego
z prawem. W toku postepowania administracyjnego nie byly prowadzone jakiekolwiek ustalenia faktyczne czy
rozwazania prawne w takim zakresie. Uznanie wigc przez Sad, Ze rejestracja spornego znaku jest sprzeczna z
prawem nastgpito zatem z naruszeniem przepisOw postepowania, tj. art. 134 § 1 w zw. z art. 1 p.p.s.a. 1 art. 1
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sagdow administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269). Sad
bowiem przekroczyt zaréwno granice skargi jak tez, dokonujac w tej mierze samodzielnych, bo nie
znajdujacych odzwierciedlenia w decyzji Urzgdu Patentowego ustalen.

Skarzaca odnoszac si¢ do naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o dziatalno$ci gospodarczej stwierdza, ze stan
faktyczny sprawy nie daje podstaw do przypisania jej, czy tez jej poprzednikowi prawnemu popetnienia
dzialan zabronionych przez prawo, a wigc naruszenia ww. przepisu prawnego. Sad zdaniem skarzacej zaliczyt
czynno$¢ polegajaca na zgtoszeniu do rejestracji znaku towarowego, ktory przed data zgloszenia byt
wykorzystywany w obrocie gospodarczym. Strona uwaza takg interpretacj¢ za wadliwa. Przepisy regulujace
zasady rejestracji znakéw towarowych nie zawieraja 1 nie zawieraly normy zakazujacej zglaszania do
rejestracji oznaczenia uprzednio wykorzystywanego w obrocie przez podmiot dokonujacy zgtoszenia. Wymog
nowosci przedmiotu zgloszenia do rejestracji przewiduja przepisy odnoszace si¢ do zasad uzyskiwania
patentow czy rejestracji wzordw uzytkowych. Sposob interpretacji przez Sad przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o
dziatalnosci gospodarczej w odniesieniu do wymogow obowiazujacych w przypadku zgloszen do rejestracji
znakéw towarowych jest wadliwy, co w konsekwencji doprowadzito do niepoprawnego uznania przez Sad, ze
rejestracja znaku spornego zostala dokonana z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t. w zwiazku z
art. 4 ust 1 ustawy o dziatalnosci gospodarcze;.

Uczestnicy postgpowania:
— "Pol-Mar" Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Export-Import" CZUBA Spétka Jawna w todzi,

_ Lider Artur Sp. z 0.0. w Wotominie,
— Spotdzielnia Pracy "Cukry Nyskie" w Nysie,
— PUPH CUPROD Sp. z 0.0. w Kluczborku,

wniosly w pismach procesowych o oddalenie skargi kasacyjnej jako bezzasadnej.
DELIC-POL Sp. z
Jeden z uczestnikoOw postgpowania o.o. whniosta o uchylenie wydanego w sprawie orzeczenia i

umorzenia postgpowania w sprawie zgodnie z art. 186 1 189 p.p.s.a. wzglednie oddalenie przedmiotowe;j skargi
z uwagi na brak usprawiedliwionych podstaw do jej wniesienia w przypadku przyjecia, ze zaskarzone
orzeczenie odpowiada prawu mimo jego btednego uzasadnienia.
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Naczelny Sad Administracyjny zwazyl, co nastgpuje:

Skarga kasacyjna podlegata oddaleniu, gdyz zaskarzone orzeczenie mimo btednego uzasadnienia odpowiadato
prawu (art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi

(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.).

LU Polska
Wojewddzki Sad Administracyjny oddalajac skarge S.A. na decyzj¢ Urzedu Patentowego uniewazniajaca

prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego zarejestrowanego za numerem R.116211, przyjat jako
podstawe swego rozstrzygnigcia przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), natomiast nie podzielil stanowiska Urzedu Patentowego, ze istniaty w tej sprawie
podstawy do uniewaznienia tego znaku z art. 4 1 7 ustawy o znakach towarowych powolywanej dalej skrétem
u.z.t.

Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego wzgledem spornego znaku towarowego przestrzennego
stanowigcego wierne odwzorowanie produkowanych przez skarzacg ciastek typu jaffa, a oznaczonych
stownym znakiem delicje, zachodzily podstawy do uniewaznienia spornego znaku z art. 4 i 7 ustawy o
znakach towarowych, co wowczas pociggatoby zbedno$¢ rozwazan, na ktoérych Sad pierwszej instancji opart
swoje rozstrzygnigcie oddalajace skarge w zakresie zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych,
tj. uznanie sprzecznosci przedmiotowego znaku z obowigzujagcym prawem lub zasadami wspotzycia
spotecznego.

Skoro bowiem w sprawie niniejszej powinien mie¢ zastosowanie w petni przepis art. 4 ustawy o znakach
towarowych w §wietle dokonanej wyktadni tego przepisu poprzez zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e Pierwszej
Dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawst
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (89/104/EWGQG). to nie mégt by¢ stosowany
art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

WSA sam przyznal w swoim uzasadnieniu, ze dokonujac wyktadni przepisu art. 4 1 7 ustawy o znakach
towarowych kierowat si¢ rowniez i stosowat proeuropejska wyktadnig art. 4 u.z.t. z uwzglednieniem
postanowien wspomnianej dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG, lecz nie wyciagnat z tej interpretacji
prawidtowych wnioskéw, popadajac czesto w sprzecznosci w swoim rozumowaniu.

Nie mozna nie zgodzi¢ si¢ z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, ze zdolno$¢
odrozniajaca, o ktérej mowa w przepisie art. 4 u.z.t. ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, ze zasadnicze
znaczenie dla ustalenia czy dane oznaczenie moze by¢ w ogole znakiem towarowym ma cecha odrozniania
towardow tego samego rodzaju wytworzonych przez jednego przedsiebiorce od podobnych towarow innych
przedsigbiorcow. Dopiero po ustaleniu, ze mamy do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.) badaniu
podlega jego zdolno$¢ odrdzniajaca in concreto (art. 7 u.z.t.). Zatem od wynikdw rozwazan na temat zdolnos$ci
odrézniajacej spornego znaku towarowego stanowigcego w istocie towar, tj. ciasteczko typu jaffa nazywanego
w Polsce delicjami zalezato czy sensownym byto analizowanie pozostatych przestanek uniewaznienia prawa z
rejestracji znaku towarowego zawartych w przepisach art. 7 1 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Gdyby bowiem Sad pierwszej instancji doszedt do przekonania w oparciu o dokonane ustalenia, ze w sprawie
niniejszej nie miat do czynienia ze znakiem towarowym w rozumieniu art. 4 u.z.t. lub tez znak ten nie posiada
dostatecznych znamion odrdzniajacych w §wietle art. 7 ust. 11 2 u.z.t., to zbedne bylyby rozwazania o
sprzeczno$ci tego znaku z zasadami wspolzycia spolecznego art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Wojewoddzki Sad Administracyjny stwierdzit w istotnym fragmencie swojego uzasadnienia, ze sporny
przestrzenny znak towarowy stanowil wierne odwzorowanie produkowanych przez skarzaca ciastek 1 w
zwigzku z tym w odniesieniu do tych ciastek wspomniane oznaczenie przestrzenne nie peini funkcji znaku
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towarowego. Znaku towarowego nie mozna bowiem identyfikowaé z samym towarem, jak to ma miejsce w
odniesieniu do omawianych ciastek.

Stusznie Sad I instancji podkreslit, ze funkcja znaku towarowego jest bowiem odroznianie towaru tego samego
rodzaju danego przedsigbiorcy od podobnych towarow innych przedsigbiorcow. Natomiast dalsze konkluzje
Sadu w tym zakresie, ze oznaczanie przez skarzacg ciastek spornym znakiem przestrzennym nalezatoby
stosownie do art. 7 ust. 2 u.z.t. traktowac jako informacje o towarze, a w szczegdlnos$ci, ze nie ma to 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, s3 bardzo watpliwe.

Przede wszystkim poza sporem jest, Zze sporny znak towarowy stanowiacy wierne odwzorowanie ciastka stuzy
do oznaczania tylko i wylacznie tych ciastek, gdyz w istocie nie mogtby stuzy¢ do oznaczania innych towardéw
1 rodzajow pieczywa cukierniczego.

Dlatego tez odnoszenie tego znaku towarowego do jakiego$ abstrakcyjnego pieczywa cukierniczego, a nie do
ciastek typu jaffa oznaczonych przez skarzaca znakiem stownym delicje, jest zupelnym nieporozumieniem i
powtorzeniem jedynie zawartego sformutowania w rejestracji spornego znaku.

W Zaden sposéb nie mozna zrozumie¢ dlaczego Sad pierwszej instancji ustalajac w oparciu o
niekwestionowany material dowodowy, Ze sporny przestrzenny znak towarowy stanowil wierne
odwzorowanie produkowanych przez skarzaca ciastek i1 stuzy do oznaczania tychze ciastek, a nastepnie
stwierdzajac, ze takie oznaczenie przestrzenne nie peini funkcji znaku towarowego dla tych ciastek, nie
wyciaga z tego jedynego logicznie nasuwajacego si¢ wniosku, ze w takiej sytuacji zastosowanie w tej sprawie
miat przepis art. 4 u.z.t., ktoéry winien stanowi¢ podstawe uniewaznienia prawa z rejestracji spornego znaku
towarowego.

WSA przywotat w swoim uzasadnieniu art. 3 ust. 1 Pierwszej Dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich, ale
nie dokonat wyktadni przepisu art. 4 1 art. 7 ust. 11 2 ustawy o znakach towarowych w §wietle przytoczonego
przepisu dyrektywy.

Zgodnie bowiem z trescig ww. art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy nie sg rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz
zarejestrowane oznaczenia, ktore sktadaja si¢ wytacznie z ksztattu wynikajacego z charakteru samych
towarow. Niewatpliwie ksztalt ciasteczka okragty 1 ptaski (dwuwarstwowy) wynika z jego charakteru jako
ciastka, co nie oznacza, ze ciastka mogg by¢ réwniez w innych réznych ksztaltach.

Kontynuujac wyktadnig¢ proeuropejska przepisow ustawy o znakach towarowych nalezaloby w tym miejscu
przywota¢ orzeczenie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci — wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C 299/99 Konin Klijke Philips Electronics NV przeciwko Remington Consuner Products Ltd. ETS stwierdzit,
ze istnieje kategoria znakéw towarowych, ktorych rejestracja jest wytaczona na podstawie art. 3 ust. 1 lit. ¢
Pierwszej Dyrektywy Rady Nr 89/104 (EWG) z 21 grudnia 1988 r. z tego powodu, Ze znaki te nie nadajg si¢
do odroznienia towarow uprawnionego od towardéw innych przedsiebiorstw.

Przepis art. 3 ust. 1 lit. e (i.1.) dyrektywy Nr 89/104 nalezy interpretowaé w tym sensie, Zze oznaczenie
sktadajace si¢ wytgcznie z formy towaru nie moze by¢ zarejestrowane na podstawie tego przepisu, jezeli
zostanie wykazane, ze podstawowe funkcjonalne cechy tej formy sg przyporzadkowane wylacznie
wlasciwo$ciom technicznym. Ponadto wykazanie istnienia innych form, ktére umozliwiajg uzyskanie tych
samych wlasciwosci technicznych nie pozwala na przezwyci¢zenie okreslonej w tym przepisie przeszkody
rejestracji albo podstawy jej uniewaznienia.

Nalezy w tym miejscu podkresli¢ stanowisko ETS, ktore Naczelny Sad Administracyjny w petni podziela, ze
oznaczenia, ktore podlegaja wytaczeniu z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy, gdyz sktadajg si¢ z
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ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towardw, nigdy nie moga naby¢ zdolnosci odrozniajacej na
podstawie jego uzywania dla celow art. 3 ust. 3 dyrektywy (wtornej zdolnosci odrdzniajacej).

Celem przeszkdd rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy jest zapobieganie, aby ochrona
wynikajgca z prawa do znaku towarowego prowadzita do udzielenia uprawnionemu z rejestracji znaku
monopolu na techniczne rozwigzania albo funkcjonalne cechy towaru, ktére moga by¢ poszukiwane przez
konsumenta w towarach konkurentow.

Zatem art. 3 ust. 1 lit. ¢ ma wigc na celu zapobieganie rozszerzaniu zakresu ochrony wynikajacej z prawa
rejestracji znaku towarowego poza oznaczenia, ktore moga stuzy¢ do odrdzniania produktow oferowanych
przez konkurentdw, tworzac w ten sposob przeszkody uniemozliwiajace konkurentom swobodne oferowanie
produktow zawierajacych wyzej wymienione rozwigzania techniczne albo wyzej wymienione cechy uzytkowe
w konkurencji z uprawnionym z rejestracji znaku towarowego.

Wojewodzki Sad Administracyjny zajal si¢ powyzszg argumentacjg dotyczaca ograniczenia uczciwej
konkurencji poprzez zawtaszczenie w formie znaku towarowego w istocie samego towaru (produktu) w
ramach rozwazan przestanki uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego z art. 8 ust. 1 ustawy o
znakach towarowych.

Jednakze to byto catkowicie zbedne w §wietle prawidlowego uzasadnienia przyczyn uniewaznienia spornego
przestrzennego znaku towarowego dokonanego przez Urzad Patentowy w zaskarzonej decyz;ji.

Takie rozumienie przepisu art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy, jakie zaprezentowal Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci w cytowanym orzeczeniu w sprawie C 299/99 w pelni odpowiada wlasciwej wyktadni art. 4
u.z.t. i art. 7 u.z.t., gdyz przepisy te mialy na celu wytaczenie z rejestracji form, ktorych gtowne cechy
odpowiadajg funkcji towaru w ten sposob, ze wylaczno§¢ wiasciwa prawu do znaku towarowego bytaby dla
konkurentow przeszkoda w oferowaniu produktow zawierajacych taka wtasnie funkcje albo przynajmniej w
swobodnym wyborze przez konkurentoéw rozwigzania technicznego, ktore chcieliby przyja¢ w celu wiaczenia
tej funkcji w ich produkcie.

W interesie publicznym bowiem jest aby forma towaru, ktorej gtowne cechy odpowiadajg funkcji technicznej i
ktoére zostaty wybrane w celu realizacji tej funkcji, moze by¢ swobodnie uzywana przez wszystkich.

Przepis art. 3 ust. 1 lit. e zapobiega, aby takie oznaczenie jakie zostato zaprezentowane przez wnioskodawce w
niniejszej sprawie w 1994 r. w postaci wzoru ciasteczka typu jaffa nazwanym w Polsce delicjami i takim
znakiem stownym oznaczonym przez skarzaca spotke, zostalo zastrzezone dla jednego przedsigbiorcy.

Konkludujac jeszcze raz, wylaczenie rejestracji takich oznaczen jak odwzorowan omawianego ciasteczka w
jego peinej formie, ksztalcie i kolorach odzwierciedla prawny cel, zgodnie z ktérym jednostki nie moga
uzywac rejestracji znaku w celu uzyskania lub przedtuzenia wytacznych praw w zakresie rozwigzan
technicznych.

Urzad Patentowy swoja pierwotng decyzjg z dnia 12.02.1998 r. odmowit rejestracji przedmiotowego znaku
towarowego na podstawie art. 4 1 7 ustawy o znakach towarowych 1 dopiero w wyniku decyzji Komisji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z dnia L maja 1999 r., uchylajaca decyzj¢ organu pierwszej
instancji, zarejestrowal ten znak.

Zaskarzone decyzje Urzedu Patentowego uniewazniajace sporny znak towarowy oparte zostaly na przepisach
art. 71 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, przy czym Wojewodzki Sad Administracyjny zastosowat
jedynie przepis art. 8 ust. 1 u.z.t., uzasadniajgc podstawe uniewaznienia tego znaku.

Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego wystarczylo spetienie jednej z podstaw do uniewaznienia
znaku towarowego przewidzianej w przepisach art. 4-9 ustawy o znakach towarowych aby zapadta decyzja o
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uniewaznieniu prawa z rejestracji znaku.

Oczywistym jest, ze zarowno organ jak Sad pierwszej instancji niezwigzany granicami skargi mogli
rozstrzygna¢ sprawe na podstawie jednej ze wskazanych we wniosku przez stron¢ podstaw prawnych
uniewaznienia prawa z rejestracji znaku, przy czym badanie przestanek w postepowaniu administracyjnym i
sagdowym powinno odby¢ si¢ z zastosowaniem regut prawnych i logicznego rozumowania. W pierwszej
kolejnosci nalezato zbada¢ czy sporne oznaczenie mogto by¢ zarejestrowane jako znak towarowy nadajacy si¢
do odréznienia towardw lub ustug okreslonego przedsigbiorstwa od towarow lub ushug tego samego rodzaju
innych przedsigbiorstw (art. 4 u.z.t.).

Dopiero po stwierdzeniu, ze takie oznaczenie moglo by¢ zarejestrowane jako znak towarowy w rozumieniu
ustawy o znakach towarowych, Sad kontrolujac zaskarzong decyzje mogt zaja¢ si¢ kolejnymi przestankami
zgloszonymi przez wnioskodawcéw we wnioskach o uniewaznienie prawa i omowionymi przez organ w
zaskarzonej decyzji.

Naczelny Sad Administracyjny nie podzielajac wywodow Sadu pierwszej instancji odmawiajacych
zastosowania w niniejszej sprawie art. 4 1 7 u.z.t. i stwierdzajac, Ze wiasnie na tej podstawie powinien WSA
oprze¢ swoje rozstrzygniecie i je uzasadni¢ po mysli tych przepisow, byt wiadny oddali¢ skarge kasacyjng,
gdyz wyrok w istocie odpowiada prawu mimo blednego jego uzasadnienia.

W sprawie bowiem zachodzity przestanki do uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego, ktory nie
mogt by¢ zarejestrowany, gdyz nie spetnial wymogdw ustawowych z art. 4 u.z.t.

Na zakonczenie wywodoéw odnosnie zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego przestrzennego nalezatoby
przytoczy¢ dominujace poglady w doktrynie prawa wlasnos$ci przemystowej wyrazone przez wielu
naukowcow, ze znaki towarowe przestrzenne zwane inaczej plastycznymi sg to najczesciej opakowania
towarow, w szczegolnos$ci roznorodne w ksztaltach butelki na napoje lub opakowania wyrobow
kosmetycznych albo samoistne znaki towarowe plastyczne nie spetniajace dodatkowo zadnych funkcji.

Jest niekwestionowanym pogladem réwniez w doktrynie, Ze nie jest dopuszczalna rejestracja jako znaku
towarowego elementu, ktory warunkuje tozsamos$¢ produktu (np. formy towaru). Bytoby to sprzeczne z
ustawowg definicjg znaku, czyli elementu odr6zniajacego pod wzgledem pochodzenia.

W orzecznictwie 1 literaturze krajow Unii Europejskiej wymienia si¢ nastepuje cechy formy towaru
warunkujace zdolno$¢ odrézniajaca znaku. Forma danego towaru, do ktérego oznaczenia znak ten stuzy nie
moze by¢ uwarunkowana samym tylko rodzajem towaru jako okreslonego przedmiotu i w rezultacie
identyczna z tym przedmiotem. Nie moze forma taka by¢ rezultatem zwyktego uzywania danego towaru
zgodnego z naturg tego przedmiotu (np. prostokatny ksztatt tabliczki czekolady).

Forma ta nie moze by¢ niezbedna do zapewnienia technicznych wlasciwosci danego towaru. Ksztalt ten musi
odbiega¢ od zwyktych ram obrotu gospodarczego do tego stopnia, aby znak przedstawiat form¢ danego towaru
1 ktory w takiej formie w rzeczywistosci nie wystepuje lub ksztatt ten musi zawiera¢ cho¢by jeden szczegolny
element jako dodatek, ktory wykracza poza zwyczajowe uksztalttowanie towaru uwarunkowane technicznymi
wzgledami jego wykorzystania. Ksztalt taki nie moze by¢ jednym z podstawowych typowych ksztattow —
podstawowych form geometrycznych — danego towaru na rynku, a musi by¢ niezwykty lub specjalny.
Niewatpliwie ksztalt okragly 1 plaski ciasteczka z polewa czekoladowa 1 galaretka (dwuwarstwowy)
odpowiadajacy zewnetrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka jest typowym ksztaltem tego rodzaju ciastek
biszkoptowych typu jaffa, nie spetnia on zadnego z kryteriow nadajacych mu zdolnos$¢ odrézniajaca w
rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych.

Ksztatt 1 kolorystyka znaku przestrzennego nie moga by¢ odwzorowaniem okreslonych wlasciwosci towaru.
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Znak w postaci samej formy towaru musi w swoim caloksztalcie by¢ wskazowka pochodzenia danego towaru,
a nie wyczerpywac si¢ w swym ucielesnieniu okreslonego rodzaju towaru.

W doktrynie niemieckiej, jak i w wielu panstw UE panuje pelna zgodno$¢, ze samodzielnos$¢ znaku towaru
wzgledem towaru jest podstawowym kryterium jego zdolnosci do odrézniania.

Towar jako taki nie moze by¢ swoim wtasnym instrumentem identyfikacyjnym. Forma towaru aby mogta
petni¢ funkcje znaku musi by¢ czyms innym niz istota towaru.

Rowniez w polskiej doktrynie uwaza si¢, ze warunkiem rejestracji znaku w postaci trojwymiarowej formy
towaru lub opakowania jest aby uksztalttowanie przedmiotu lub jego opakowania, ktore mogtoby by¢
zarejestrowane jako znak towarowy nie moze by¢ konieczng forma, albo tez forma, ktora stata si¢ banalna w
danej grupie towardéw. (vide M. Kepinski Znak towarowy / funkcje, rodzaje znakow ... S.C. 1974 s. 192).

Brak zdolnosci do odrdzniania wytgcza mozliwo$¢ uznania oznaczenia za znak towarowy, a zatem eliminuje
jego rejestracje.

Przyznawanie praw wytacznych 1 wynikajaca z nich ochrona formy towaru jest generalnie zadaniem nie prawa
znakow towarowych lecz prawa wzorow przemystowych (zdobniczych) lub prawa patentowego.

Prawo znakow towarowych umozliwiajace najbardziej dtugotrwatg ochrone nie moze prowadzi¢ do tego
rodzaju monopolizacji na rynku.

Reasumujac powyzsze rozwazania, Naczelny Sad Administracyjny doszedt do przekonania, ze Sad I instancji
oceniajac zdolnos¢ zgloszenia przedmiotowego oznaczenia jako znaku towarowego doszedt do biednego
wniosku, ze brak byto dostatecznych podstaw do zanegowania abstrakcyjnej zdolnosci rejestracyjne;j
omawianego znaku dla oznaczenia spornych ciastek.

Wielokrotnie Sad ten popadt w sprzecznosci w swoim uzasadnieniu, stwierdzajac w innym fragmencie
uzasadnienia, ze skoro sporny przestrzenny znak towarowy stanowi wierne odwzorowanie produkowanych
przez skarzacg ciastek mozna zgodzi€ si¢ z Urzedem Patentowym jedynie w tym zakresie, ze w odniesieniu do
owych ciastek wspomniane oznaczenie nie petni funkcji znaku towarowego.

Znaku towarowego nie mozna bowiem identyfikowa¢ z samym towarem, jak to ma miejsce w odniesieniu do
omawianych ciastek.

Zatem na pytanie, na jakiej podstawie Sad ten stwierdza, ze opis tego znaku zawarty w zgloszeniu w
wystarczajacym stopniu indywidualizuje ten znak pod katem zdolno$ci odrozniajacej, nie ma w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku miarodajnej odpowiedzi.

Whbrew oczywistym faktom, ktorych Sad I instancji skutecznie nie zanegowal, stwierdzit on, ze brak jest
dostatecznych podstaw aby przestrzenny znak towarowy w postaci naturalnego ksztattu ciasteczka okragtego z
okraglym wzniesieniem o mniejszej Srednicy stanowigcego druga warstwe galaretki i polany czekoladg o
naturalnych kolorach biszkoptu i1 czekolady oceniany jako cato$¢ uznaé za zdeterminowany wytacznie
cechami funkcjonalnymi czy tez ksztaltem koniecznym dla uzyskania okreslonego rezultatu technicznego,
chociaz czes$¢ elementéw uzytych w tym znaku niewatpliwie wynika z samej natury procesu technologicznego
zwigzanego z wypiekiem ciastek (kolory ciastka zolty i brazowy).

Jeszcze raz nalezy podkresli¢, ze sporny znak towarowy to nic innego jak wierne odwzorowanie
produkowanych miedzy innymi przez skarzaca oraz uczestnikdw postgpowania ciastek typu jatfa oznaczonych
przez skarzaca znakiem stownym delicje i wszystkie znamiona tego znaku zdeterminowane sg wtasnie
cechami funkcjonalnymi towaru w postaci ciasteczka biszkoptowego z galaretka w polewie czekoladowej typu
jaffa produkowanego przy pomocy maszyn produkcji niemieckiej firmy Werner u. Pfleider.
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Dlatego tez zgadzajac si¢ z teza Sadu pierwszej instancji, ze dopiero po ustaleniu ze mamy do czynienia ze
znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.) badaniu podlega jego zdolno$¢ odrozniajaca in concreto (art. 7 u.z.t.),
nalezato stwierdzi¢, ze w wyniku tego badania abstrakcyjnej zdolnosci odrozniajacej spornego znaku
towarowego w rozumieniu art. 4 u.z.t. nasuwa si¢ jedyny logiczny wniosek, ze zgtoszone przez poprzednika
prawnego skarzacej oznaczenie, ktore zostato nastepnie zarejestrowane jako znak towarowy R.116211 nie
spetniato podstawowej przestanki rejestracyjnej, a mianowicie nie nadawato si¢ do odrdzniania towarow z
przyczyn omowionych wyze;j.

W tych warunkach rozwazanie przestanek uniewaznienia przedmiotowego znaku towarowego z art. 7 1 8 ust. 1
ustawy o znakach towarowych stato si¢ zbedne.

Skoro bowiem sporne oznaczenie nie mogto by¢ zarejestrowane jako znak towarowy z powodu braku
zdolnos$ci odrézniajacej towardw okreslonego przedsigbiorstwa od towarow tego samego rodzaju innych
przedsigbiorstw, gdyz stanowito wierne odwzorowanie towaru (w istocie sam towar) — art. 4 u.z.t., to
analizowanie czy sporny znak jest sprzeczny z prawem, czy tez zasadami wspotzycia spotecznego w swietle
art. 8 ust. 1 u.z.t. bylo zbedne i dlatego nie zachodzi potrzeba ustosunkowywania si¢ do zarzutow skargi
kasacyjnej odnoszacych si¢ wytacznie do zastosowania przepisu art. 8 ust. 1 u.z.t., ktoéry nie mial zastosowania
W niniejszej sprawie.

Mimo powaznych bledéw uzasadnienia zaskarzonego wyroku wykazanych wyzej, polegajacych na
zastosowaniu blednej podstawy uniewaznienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego art. 8
ust. 1 u.z.t., zamiast prawidlowej art. 4 u.z.t., nie zachodzita potrzeba uchylenia zaskarzonego wyroku, gdyz
wyrok ten mimo bl¢dnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Dlatego tez Naczelny Sad Administracyjny oddalit skarge kasacyjng na podstawie art. 184 p.p.s.a.
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