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innych znakow wnioskodawcy.

W odpowiedzi uprawniony podnidst, ze jego znak nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 112
p.w.p. do wezedniejszych znakdw wnioskodawcy: stfownego LIBERTY R-137368 i stowno-graficznego
LIBERTY + grafika w postaci korony R-136516, poniewaz sporny znak wnioskodawcy R-168649 posiada
caly szereg elementow wyrozniajgcych; w tym charakterystyczny smukty ksztalt, fantazyjne zamknigcie -
korek imitujacy gltowe kobiety w koronie, kolorystyke znaku oraz posta¢ kobiety w powldcezystej szacie z
‘promienista korona na glowie i wzniesiona w gore reka trzymajaca pochodnie.

Te elementy wyrdzniajace spornego zZnaku, zdaniem uprawnionego, przesadzaty o braku podobienstwa do
znakéw wnioskodawcy.

Dodatkowo zdaniem uprawnionego uzywanie spornego znaku nie naruszato praw osobistych lub majatkowych
‘wnioskodawcy, sporny znak nie byt sprzeczny z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, ponadto w
ocenie uprawnionego znaki wnioskodawcy nie sa renomowane, gdyz wnioskodawca nie przedstawit na
-okolicznos¢ renomy swoich znakow jakichkolwiek dowodow.

Uprawniony przedstawil zarejestrowane na rzecz roznych podmiotow znaki towarowe do oznaczania
towardw/ustug w réznych klasach ze stowem "Liberty" oraz z wizerunkiem posagu - Statuly Wolnosci,
wzglednie z fragmentem tego posagu w postaci glowy kobiety z promienistg korona na okoliczno$é, ze
zaréwno stowny znak wnioskodawcy LIBERTY jak i jego znak stowno-graficzny z korona i napisem
LIBERTY nawiazuja do posagu Statulty Wolnoscei i sa szeroko wykorzystywane w znakach towarowych
roznych przedmiotow.

192/
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja z dnia 2 marca 2007 r,nrge  oddalit wniosek o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. Jako podstawe prawna organ wskazat art. 131 ust. 1 pkt 1
i2 oraz art. 132 pkt 1, 2 i 3 ustawy -~ p.w.p.

W uzasadnieniu Urzedu Patentowego wskazal, ze wnioskodawca wykazal swoj interes prawny w zadaniu
uniewaznienia spornego znaku, poniewaz powolal si¢ na identyczno$¢ i podobiefistwo spornego znaku do
‘swoich znakow LIBERTY zarejestrowanych z wezesniejszym pierwszenstwem. Prawa te nabyte pod rzadami
ustawy 0 znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 z¢ zm.) z poszanowanicm zasady pierwszenstwem
uprawniajg wnioskodawce do wylagcznego uzywania tych znakéw. Stad tez ustawodawca w art. 132 ust. 2 pkt 1
i 2 p.w.p. wylaczyl mozliwos¢ udzielenia praw wylacznych dla znaku, ktorego ochrona w swietle tych
przepisow wkraczataby w zakres wczesniej udzielonego prawa. Nadto wnioskodawca powotal si¢ na
naruszenie prawa do firmy, ktéra identyfikuje podmiot w obrocie i doznaje ochrony na podstawie przepisow
k. -art. 23124 w zw. z art. 43.

Dalej organ wywodzil, ze z uwagi na to, Zze sporny znak zostat zgloszony do ochrony dnia 3 lutego 2004 r., to
zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. zdolno$¢ ochronng tego znaku nalezy oceniaé¢ wedlug przepisow tejze ustawy.
Ponadto wskazat, ze w my$l art. 255 ust. 4 p.w.p. w postgpowaniu spornym Urzad jest zwiazany granicami
wniosku i podstawami prawnymi wskazanymi przez wnioskodawce. Wskazal tez, ze wnioskodawca jako
podstawy prawne wniosku wskazat przepisy art. 132 ust. 2 pkt 112, art. 131 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 132 ust. 2
pkt 3 p.w.p.

Powolujac sie na tres¢ art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Urzad Patentowy wywodzit, Zze wezesniejszy znak towarowy
na ktéry powotuje si¢ wnioskodaweca jest znakiem stownym "LIBERTY" i zostal przeznaczony do oznaczania
m.in. wyrobdw alkoholowych. Sporny znak jest znakiem stowno-graficzno-przestrzennym stanowigcym
butelk¢ z fantazyjnym korkiem, rozbudowang grafika i napisem "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" i
‘przeznaczony zostat do oznaczania wyrobow alkoholowych. Tak wigc identyczne sg towary porownywanych
znakow. Natomiast same znaki pordownywane w calosci nie sg identyczne, albowiem wystepowanie w spornym
znaku tozsamego elementu "LIBERTY" w zadnym stopniu ni¢ uzasadnia uznania identycznosei
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porownywanych znakéw, skoro sporny znak jest znakiem przestrzennym z okreslona grafika, wieloma
elementami stownymi — "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA™" i zastrzezonymi kolorami. Stad tez brak
podstaw do uznania, ze udzielenie ochrony na sporny znak nastgpito z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

QOdnoszac si¢ do nastgpnego zarzutu, dotyczacego udzielenia ochrony whrew art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Urzad
argumentowal, ze o ile identycznos¢ towardw (wyroby alkoholowe) nie budzi watpliwos$ci, to same oznaczenia
nie wykazuja ani identycznoéci ani podobienstwa prowadzgce do nastgpstw okreslonych w tym przepisie, tj.
powodujacych ryzyko wprowadzenia w btad odbiorcow, obejmujace w szczegdlnosei ryzyko skojarzenia
spornego znaku ze znakami wnioskodawcy.

Wskazal, ze pierwszy znak wnioskodawcey jest stowny - LIBERTY, drugi stowno-graficzny rowniez ma
element stowny LIBERTY oraz grafike w postaci promienistej korony i zastrzezony kolor niebieski. Sporny
znak jak o tym byfa mowa jest catkowicie odmienny, albowiem stanowi butelke z fantazyjnym korkiem w
ksztalcic glowy z korona, w centralnej czesci butelki widnieje rysunek przedstawiajacy umieszczong na cokole
postac kobiety w powldczystej szacie z promienista korong na glowie i wzniesiong w gare r¢ka trzymajaca
pochodnie. Posta¢ kobiety przedstawia Statue Wolnosci a tlem postaci sg budynki. Zastrzezone kolory znaku to
seledynowy, czarny, szary, bialy, granatowy i niebieski. Na butelce wieloczlonowy napis "FREEDOM
LIBERTY BLUE VODKA".

W ocenie organu wystepowanie w spornym znaku stowno-graficznym stowa "LIBERTY" i promienistej
korony nie moze wprowadzac w blad ani wywolywac skojarzenia ze znakami wnioskodawcy, skoro znaki
roznig sie zasadniczo tak pod wzgledem wizualnym, fonetycznym jak i znaczeniowym co powoduje, ze
oceniane w calosci wywotuja catkowicie odmienne wrazenie na odbiorcy towardw.

Przywolujac wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosei z 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel
przeciwko Puma, Urzad Patentowy argumentowal, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad, obejmujace
niebezpieczenstwo skojarzenia ze znakiem wezesniejszym zalezy od wielu czynnikdw w szczegolnosci od
znajomosci znaku na rynku, stopnia podobienstwa znakéw i musi by¢ przedmiotem cato$ciowej oceny, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikdw stanu faktycznego. Ta calosciowa ocena podobienstwa
poréwnywanych znakdéw na ptaszczyznie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi by¢ oparta na
calo$ciowym oddziatywaniu tych znakdw, przy uwzglednieniu w szczegdlnosci ich odrézniajgeych i
dominujacych elementdw. To pojecie wprowadzenia w blad musi by¢ interpretowane w tym sensie, Ze
mozliwosé¢ samego skojarzenia przez odbiorcow ze wzgledu na ich zawartos¢ jezykowa nie jest samo w sobie
wystarczajace do stwierdzenia istnienia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, kidre obejmuje
niebezpieczenstwo skojarzenia z wczedniejszym znakiem.

Wskazal rowniez, ze zardwno uprawniony jak i Urzad Patentowy w trakeie postgpowania rejestracyjnego
znakoéw wnioskodawcey ujawnili szereg znakow ze stowem "LIBERTY" oraz promienista korona. W
szczegoOlnosci w trakeie rejestracji stownego znaku wnioskodawcy "LIBERTY™, Urzad bral pod uwage znak
stowno-graficzny "HIGHLAND LIBERTY" nr R-73568 z wezesniejszym niz znak wnioskodawcy
pierwszenstwem i przeznaczony do oznaczania alkoholi a w trakcie rejestracji stowno-graficznego znaku
wnioskodawcy "LIBERTY" z promienista korona, Urzad brat pod uwage rejestracje znaku stowno-graficznego
"LIBERTY" nr R-51002 z fragmentem Statui Wolnosci w postaci torsu kobiety wznoszacej pochodnie i z
promienista korong na glowie. Z tych wzgledow nie mozna bylo twierdzi¢, ze elementy spornego znaku
{stowo - LIBERTY i/lub element graficzny w postaci promienistej korony) odbiorcy bedg kojarzy¢ ze znakiem
wnioskodawcy.

Podobnie zdaniem organu nie zastugiwal na uwzglednienie zarzut wnioskodawcy z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
dotyczacy podobienstwa lub identycznosei spornego znaku do renomowanych znakow wnioskodawcey, Aby
wykazaé renome znaku, nalezato bowiem przedstawi¢ odpowiednie dowody, a takie nie zostaty
zaprezentowane w niniejszej sprawie.
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Ustosunkowujgc si¢ do zarzutu udzielenia ochrony na sporny znak wbrew art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., Urzad
Patentowy podnidst, ze w ocenie wnioskodawcy udzielenie ochrony narusza prawa do firmy Spéiki tj. nazwy
"LIBERTY". W $wietle zas przepisow k.c. art, 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c. nazwa osoby prawne;j jest dobrem
. . . . . . . "LIBERTY Przedsigbiorstwo
osobistym i majgtkowym i doznaje ochrony. Wnioskodawca do 2003 r. dziatal pod ﬁnanagmicme.. Sp. 7 0.0.
Natomiast sporny znak do rejestraci zostat zgloszony w 2004 r. a zargjestrowany w 2005 r. Stad tez brak byto
jakichkolwiek powodow do stwierdzenia, ze prawo ochronne narusza firmg wnioskodawcy skoro pod taka nie
‘wystgpowat ani w dniu zgloszenia ani w dniu rejestracji spornego znaku, pomijajac juz fakt dziatania
‘wnioskodawcy w branzy telekomunikacyjnej a nie alkoholowej co réwniez nie uzasadnia naruszenia prawa do
firmy. Nadto podnoszone przez wnioskodawee okolicznogei powigzania ze SPO%a "WBERTY 1o bo) snaczenia
Y- p p ¢ powia Poland"S.A. )
dla kwestii naruszenia prawa do firmy, skoro jest odmienny podmiot prawa nie bedacy wnioskodawca w

przedmiotowe] sprawic.

Organ wskazal, ze takze zarzut z art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dotyczacy udzielenia ochrony na oznaczenie
‘sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie zastuguje na uwzglednienie. W swietle
bowiem tego przepisu analizie podlega sam znak towarowy - tj. oznaczenie w zwiazku z towarami/ustugami
do oznaczania ktdrych jest przeznaczone. Jako, ze ten przepis odnosi si¢ wylacznie do samoistnych cech znaku
towarowego a nie do okolicznosci zwigzanych z dzialaniem osoby zglaszajacej znak. W ocenie Urzedu sam
-znak towarowy jako postaé przestrzenna z elementami graficznymi i napisami nie zawiera zadnych tresci ani
formy przedstawieniowej czy tez innych elementow, ktére nalezaloby uznaé za sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami. Z tych wzgledéw ten zarzut nie wyczerpuje dyspozycji art. 131 ust. 1 pkt
2 p.w.p. Na potwierdzenie swego stanowiska przywotal wyrok sadu I Instaneji z dnia 13 wrzesnia 2005 r. w
sprawie T-140/02 dotyczacej graficznego wspdlnotowego znaku towarowego z elementem stownym

INTERTOPS (patrz: www.uwia.cn.int).
TELEKO
Powyzsza decyzje Urzedu Patentowego, spotka T. zaskarzyla do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w

Warszawie, wnoszac o jej uchylenie w catosci i przekazanie sprawy w celu ponownego rozpoznania.
Skarzgca zarzucita:
1) naruszenie prawa materialnego, a mianowicie przepisow art, 131 ust. 1 pkt | oraz 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.;

2) naruszenie przepisoéw postgpowania, a mianowicie art. 7, art. 77 § 1 1 80 oraz art. 107 § 3 kodeksu
postepowania administracyjnego.

W uzasadnieniu wskazala, ze jej zarzuty dotyczg przede wszystkim kolizji z zarejestrowanymi wezesniej przez
'skarzacg znakami towarowymi stownym "LIBERTY" — stowno-graficznym R-137368 oraz LIBERTY R-
136516, m.in. dla wyrobéw spirytusowych i innego rodzaju wyrobdw alkoholowych, a nadto:

- zgloszenia przez uczestnika znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" w zlej wierze, w celu
wykorzystania renomy i skojarzen rynkowych z rozpoznawalng marka LIBERTY;

‘- naruszenia praw majatkowych skarzacej poprzez wykorzystanie goodwill wypracowanego przez wiele lat

. , . . spoflg L . . C . .
przez skarzaca, a takze przez powigzang z nia ;%‘;an% Slgeﬁy , a jednoczesnie oslabiania sily oddziatywania

-znakéw towarowych LIBERTY na rynku skutkujace deprecjacja ich wartosci;
- wykorzystania renomy znakdéw towarowych LIBERTY.
Skarzaca zgodzila si¢ z argumentacja Urzedu w zakresie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

‘Wskazata jednak, ze w jej ocenie najistotniejszg podstaws, ze wzgledu na ktérg zaskarzona decyzja zastuguje
.na uchylenie, jest stwierdzenie, iz znaki towarowe: "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" R-168649 oraz
przeciwstawiony mu znak stowny skarzacej LIBERTY R-137368 sa niepodobne w stopniu mogagcym wywotaé
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niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad odbiorcéw co do pochodzenia towarow, w szczegolnosci skojarzenia
Zrodef pochodzenia.

Argumentowata, ze powolywanie sie — jak uczynit to organ w skarzonej decyzji — na wyrok ETS z 11 listopada
1997 r. w sprawie Sabel vs Puma (C-251/95) w niniejszym postgpowaniu nie bylo w calosci zasadne.

Ponadto organ nic wzial pod uwage, Z¢ zarcjestrowany z pdznicjszym pierwszenstwem znak towarowy
"FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" w catosci przejmuje cudzy znak, a mianowicie znak stowny
"LIBERTY™", a ochrona w obu wypadkach dotyczy identycznych towarow. W tym kontekécie znaczenie ma

zakres wylacznosci wyznaczany przez porownywane prawa ochronne. Jeéli chodzi o znak skarzacej z
uprzednim pierwszenstwem — monopol dotyczy fantazyjnego w zakresie wyrobow alkoholowych wyrazu
"Liberty”. Nastepnie, inny podmiot (uczestnik) dokonat rejestracji wlasnego, konkurencyjnego prawa, ktére
konsumowalo wezesniejsze i to pod wzgledem oznaczenia i pod wzglgdem towardéw. Ochrona jest wprawdzie

wezsza, gdyz znak stowno-graficzno-przestrzenny FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA zawiera szereg

‘dodatkowych elementow, ale miesci sig ona w calosci w zakresie ochrony znaku wczesniejszego, ktdry

‘powinien przyznawac skarzacej wylgcznos¢ uzywania wyrazu "Liberty" dla wyrobow spirytusowych objetych

'rejestracja. To za$ ogranicza skarzacg w mozliwosci swobodnego korzystania z wlasnego uprawnienia,
bowiem nie ma juz swobody wyboru sposobu prezentacji na rynku wtasnego znaku towarowego, gdyz
okreslona forma graficzna przedstawienia tego wyrazu zostata pdzniej zmonopolizowana przez kogo$ innego.

‘Taka sytuacja - zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez UPRP - moze si¢ powtarzac, gdy inne
podmioty rowniez bedg zglaszac na swojg rzecz znaki zawierajgce stowo "Liberty" 1 dodatkowe elementy. Tym

‘samym w ocenie skarzacej UPRP uwaza za legalne i dopuszczalne rejestrowanie znakow, wskutek czego po
pewnym czasie nastgpi catkowita degeneracja oznaczenia stownego dla okreslonych wyrobdw i utraci ono
Zupetnie swojg zdolnos¢ odrézniajaca, gdyz wiele produktéw o tozsamej nazwie bedzie dostepnych w

-sklepach.

Skarzgca spotka podkreslita okolicznosé, ze wyraz "Liberty" w odniesieniu do wyrobéw alkoholowych ma
charakter fantazyjny, a zatem jest znakiem mocnym. Dopuszczenie do rejestrowania identycznego sfowa, dla
identycznych towardw, pod warunkiem, ze wyposazy si¢ oznaczenie w pewne dodatkowe elementy, czyni w
‘praktyce ochrong znaku skarzacej catkowicie iluzoryczng. Dlatego stanowisko organu w tej kwestii skarzaca
-spolka uznata za sprzeczne z obowigzujacymi przepisami. Na potwierdzenie tej tezy przytoczyla wyrok
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 15 kwietnia 2004 r., sygn. 6 1T SA 2150/02.

‘Powolujge sie na wyrok ETS w sprawie Sabel vs. Puma, Urzad Patentowy nie wzial, zdaniem skarzacej, pod
uwage istotnej réznicy pomiedzy sytuacja, gdy znak pdznigjszy zawiera element podobny (nie identyczny) do
znaku wezesnicjszego. Spotka wskazala orzeczenia, w ktdrych podkreslano koniecznosé oceny
porownywanych znakéw w catosci, zapadato w sytuacjach, gdy przejety zostat element cudzego znaku z
wcezesnigjszym pierwszenstwem, przy czym clement ten byt oznaczeniem opisowym, o stabej zdolnosci
odrdzniajace;j.

Argumentowala tez, ze Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskicj nie wzial pod uwage warunkow obrotu, w
jakich przecigtny konsument nabywa towary opatrzone przeciwstawionymi znakami towarowymi. Alkohole
‘'wysokoprocentowe zazwyczaj podawane s z polki przez sprzedawce. Przecietny odbiorca nie bedzie
postugiwat si¢ petng nazwa "Freedom Liberty Blue Vodka", tylko zapewne "wadka Liberty”, gdyz ten element
Jest dominujgey w znaku uczestnika. Dominuje on rowniez na produkowanych na licencji skarzgeej butelkach
wodki "Liberty” (vide fotografie zalaczone jako zal. 2 i 4 do wniosku). Réwniez i przestrzenny aspekt znaku
uczestnika nie mogt decydowac o jego oryginalno$ci w sytuacji, gdy bryle stanowi butelka, a zatem naturalne
dla wddki i innych wyrobdw alkoholowych opakowanie. Urzad Patentowy nie dokonat jednak oceny ryzyka
skojarzenia znakow z uwzglednieniem warunkdw obrotu, lecz ograniczy? sie do stwierdzenia, iz sa one do
siebie niepodobne.
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Wskazata takze, ze z uwagi na przeswiadczenie skarzacej, iz argument podobienstwa porownywanych
‘oznaczen wystgpujgcego w kwalifikowanej postaci w niniejszej sprawie, jest na tyle oczywisty, ze powinien
zosta¢ uwzgledniony przez organ, skarzaca nie skupiala sie na wykazywaniu renomy znakéw "LIBERTY™".
Urzad Patentowy ni¢ zasygnalizowal jednak w zaden sposdb, ze dowody w tym zakresic moga by¢ dla sprawy
decydujace, do czego jest zobowigzany na podstawie przepisoéw k.p.a. W tej sytuaeji odpowiednie dokumenty
-zostang przedstawione Wojewodzkiemu Sadowi Administracyjnemu. Dowody prowadzone przez WSA z
‘zasady maja wprawdzie charakter uzupelniajacy, jednak w niniejszej sprawie, jak okazalo si¢ po wydaniu
decyzji, moglyby one mie¢ dla sprawy walor decydujacy, o czym Urzad Patentowy poinformowat dopiero w
uzasadnieniu swojej decyzji odmawiajac uniewaznienia na najbardziej - w opinii skarzacej - oczywistej w
‘niniejszej sprawie podstawie prawnej jaka jest przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Tym samym Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej naruszyl wspomniane przepisy postgpowania, nie informujgc skarzacej,
‘7e dostarczone dowody uwaza za niewystarczajace na uzasadnienie petitum wniosku. Skarzaca przytoczyla na
poparcie swego stanowiska teze wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2002 r., sygn.
11 SA 3029/01.

W odpowiedzi Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniost o oddalenie skargi, podtrzymujac
argumenty przytoczone w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji.

Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sagdow administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269) sady administracyjne sprawuja wymiar sprawiedliwosci przez kontrolg dzialalnosci administracji
publicznej, przy czym w swietle § 2 powotanego wyzej artykulu kontrola ta sprawowana jest pod wzgledem
-zgodnosei z prawem, jezeli ustawy nie stanowig inaczej. Innymi stowy, wehodzi tutaj w gre kontrola aktéw lub
czynnosci z zakresu administracji publicznej dokonywana pod wzgledem ich zgodnosci z prawem
‘materialnym i przepisami procesowymi, nie zas wedtug kryteridw stusznosciowych.

Ponadto, w mysl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu przed sagdami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej cytowanej jako p.p.s.a., Sad rozstrzyga w
granicach danej sprawy nie bedac jednak zwiagzany zarzutami i wnioskami skargi oraz powotang podstawa
prawna.

TELEK: . . e .
Ztozona przez spolke ° ograniczong odpowiedzialnoscia skarga na decyzje Urzgdu Patentowego,

rozpoznawana w Swictle powolanych wyzej kryteriow, nie zasluguje na uwzglednienie.

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca spotka miata uzasadniony interes prawny w dazeniu do
uniewaznienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku. Posiada ona prawa wylaezne do znakow
"LIBERTY": stownego nr R-137368 i stowno-graficznego R-136516, przeznaczonych do oznaczania migdzy
innymi wyrobow alkoholowych w klasie 33. Zarowno znak skarzgcej, jak 1 znak ktorego uniewaznienia si¢
domaga (sfowno-graficzno-przestrzenny "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", nr R-168649), shuza do
oznaczenia towarow w klasie 33. Istniata zatem potencjalna mozliwos¢ wprowadzenia w btad odbiorcéw co do
pochodzenia towardw, a tym samym skarzgca miata uzasadniony interes prawny w dgzeniu do uniewaznienia
:znaku nr R-168649.

W ocenie Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego, Urzad Patentowy dokonal w sposdb prawidlowy analizy
podobienstwa znaku stowno-graficzno-przestrzennego "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" nr R-168649
z przeciwstawionymi mu znakami "LIBERTY" stownym nr R-137368 i slowno-graficznym R-136516.
Wszystkie znaki w ocenie Sgdu nalezy porownywaé wedtug podobienstwa ich warstwy stownej, fonetyczne;j i
znaczeniowej. Zdaniem Sadu, z uwagi iz chodzi o znak stowno-graficzno-przestrzenny i przeciwstawiony znak
stowny oraz stowno-graficzny, nalezy takze dokonac poréwnania w warstwie wizualnej.
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Jak juz wyzej wskazano, skarzaca zgodzifa sig z argumentacja Urzedu Patentowego w kwestii naruszenia art.
132 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, ze zm.), cytowanej dalej jako p.w.p., to jest zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze. Jednakze z
tresei skargi wynika, ze glownym zarzutem podnoszonym przez skarzaca jest naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 i
3 p.w.p. Zgodnie z cytowanymi przepisami, nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy identyczny
lub podobny do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego lub zgloszonego w celu uzyskania
prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wezesniejszym pierwszenstwem
na rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad. Ryzyko to obejmuje w szezegdinosei ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wczesniejszym
(art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), ponadto nie udziela si¢ rdwniez prawa ochronnego na znak identyczny lub
podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgloszonego z wezedniejszym
pierwszenstwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek
towarow, jezeli mogloby to przynies¢ zglaszajgcemu nienaleznag korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego
charakteru badzZ renomy znaku wczesniejszego. Przepis ten stosuje si¢ odpowiednio do znaku powszechnie
znanego (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Aby rejestracja znaku byla niedopuszczalna ze wzgledow okreslonych w art. 132 ust, 2 pkt 2 p.w.p., musza
wystapi¢ nastepujace przestanki:

1. rejestracja znaku dla towardw identycznych lub podobnych;
2. podobienstwo do znaku zargjestrowanego na rzecz innego podmiotu;

3. podobienstwo znakow musi by¢ kwalifikowane to znaczy takie, ze moze odbiorcg wprowadzi¢ w blad co do
pochodzenia towardw, lub (pkt 3 cytowanego przepisu) podobienstwo to mogloby przyniesé zglaszajgcemu
nienalezna korzysé lub by¢ szkodliwe dla renomy lub charakteru odrozniajacego znaku renomowanego.

Niedopuszczalna jest zatem rejestracja znakow towarowych, gdyby w jej wyniku powstato prawo, ktérego
zakres pokrywalby si¢ chociaz czgéciowo z zakresem prawa z rejestracii z wezesniejszym pierwszenstwem,
Kwestig, czy obydwa znaki towarowe sa podobne, rozstrzyga sig na podstawie kryterium nicbezpieczenstwa
wprowadzania w blad odbiorcéw co do pochodzenia towarow.

W doktrynie prawa definiuje sig, ze "...niebezpieczenstwo, wprowadzenia w btad odbiorcéw co do
pochodzenia towardéw polega na mozliwosci blednego nie odpowiadajacego rzeczywistosci, przypisania przez
przecietnego odbioreg uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze wzgledu na nalozony nan znak, a ponadto,
iz niebezpieczenstwo to jest wynikiem podobienstwa towarow i podobienstwa oznaczen” (R. Skubisz "Prawo
Znakoéw Towarowych. Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze Spdlka z o.0. str. 83 Warszawa 1997).

Innymi stowy niebezpieczenstwo wprowadzenia w blagd odbiorcow co do pochodzenia towarow jest
wypadkowa podobienstwa towardw i oznaczen.

Znaki "LIBERTY" nr R-137368 i R-136516, z ktorych uprawniona jest skarzaca, sa znakami odpowiednio
stownym i slowno-graficznvm. Natomiast kwestionowany znak "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" nr
R-168649 jest znakiem stowno-graficzno-przestrzennym. Porownywane znaki przeznaczone byty do
oznaczania towaréw w klasie 33, wyrobow alkoholowych.

Z powyzszego wynika, iz w duzym zakresic towary te pokrywaja si¢. Jednakze w przedmiotowej sprawic
podobienstwo towardow sklasyfikowanych w klasie 33 stanowi jedynie jeden z elementow analizy i oceny
podobienstwa, nie przesadzajac o podobienstwie samych oznaczen.

Przy dokonywaniu oceny oznaczen: "LIBERTY" nr R-137368 i R-136516 ze znakiem "FREEDOM LIBERTY
BLUE VODKA" (R-168649) trzeba bowiem mie¢ na wzgledzie - jak wyzej wskazano - to, ze znaki te nalezy
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poréwnaé w warstwach: stownej, fonetycznej, znaczeniowej oraz wizualnej. Jak juz wspomniano, poréwnanie
i ocena dotycza catego znaku bedacego przedmiotem ochrony.

Przy poréwnaniu znakow nalezy uwzgledni¢ ogdlne catosciowe wrazenie, jakie pordbwnywane oznaczenia
wywieraja u odbiorcy, a zatem dla odbiorcy decydujace znaczenie maja elementy dominujace, jakie wystgpuja
w porownywanych znakach. Jezeli zatem elementem dominujgcym w obu znakach sg ich cechy wspodlne, to
-zachodzi migdzy nimi podobiefistwo stwarzajace ryzyko konfuzji w znaczeniu art. 132 ust. 2 pkt 21 3 p.w.p.
Jezeli natomiast dominujg roznice, to ryzyko takiej konfuzji jest mato prawdopodobne u przeci¢tnego - dobrze
zorientowanego, rozwaznego odbiorcy okreslonego rodzaju towardow.

Skarzaca wywodzi, ze znak stowno-graficzno-przestrzenny nr R-168649 w calosci przejat znak stowny
"LIBERTY" nr R-137368, z ktorego jest uprawniona, co uniemozliwilo jej w efekcie swobodne korzystanie z
‘wlasnego uprawnienia. Skarzaca skoncentrowala si¢ przy tym jedynie na czgsci kwestionowanego oznaczenia
‘- wyrazie "Liberty" - twierdzgc, ze ma ono w tym znaku charakter dominujacy. Sad orzekajacy nic podziela
‘powyzszego pogladu. Z faktu, Ze znak oceniany by¢ powinien jako calos¢, a wige ocenie podlega caty znak
"FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", a nie jak sugeruje skarzaca, wyraz "liberty".

Sporny znak jest znakiem stowno-graficzno-przestrzennym. Na jego czes¢ stowna sktadajg sig cztery wyrazy,
co w sposdb oczywisty odroznia go od stownego i stowno-graficznego znaku skarzacej spotki, ktore zawieraja
tylko jeden wyraz -"Liberty". Pozostale cztony stowne kwestionowanego znaku, w polaczeniu z elementami
graficzno-przestrzennymi sg wystarczajgco znaczgce, aby nada¢ mu jako catosci cechy odrozniajagce w
stosunku do przeciwstawionego znaku. Te stowne elementy uzna¢ nalezy zatem za wyrdzniajgce, bowiem
nadaja kwestionowanemu znakowi odrebnos¢ fonetyczna, znaczeniows i wizualna, co w sposob prawidlowy
‘'wykazal Urzad Patentowy w zaskarzonej decyzji.

‘Poréwnujac oba omawiane wyzej znaki w warstwie fonetycznej trzeba stwierdzi¢, ze majg one zupetnie inng
fonetyke, chociazby przez fakt, ze na czeé¢ stowng znaku spornego sktadaja si¢ ponadto stowa "freedom",

"blue” i "vodka". Stowa te powoduja, ze brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne od znakow
"LIBERTY™" skarzacej spoitki.

Co do warstwy znaczeniowej znakdw, nalezy podkresli¢, ze oba znaki zawierajg stowa angielskie, posiadajace
swoje odpowiedniki w jezyku polskim. Nalezg one do stéw zrozumiatych, prawidlowo odezytywanych pod
wzgledem ich znaczenia przez dobrze zorientowanego odbiorce. "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA"
-zawicra dwa wyrazy kojarzace si¢ z wolnoscia i swoboda: "freedom" i "liberty", ponadto wskazujg wprost na
oznaczany towar: "vodka". Calos¢ moze oznacza¢ wolnos¢ - swobode blekitng wodke, co ewidentnie odroznia
je od pojedynczego stowa "liberty", ktore w jezyku polskim rozumiane jest jako "swoboda”.

Jezeli chodzi o warstwe wizualna znaku to nalezy zauwazy¢€, ze znak stowny skarzacej jest znakiem
jednoelementowym, natomiast znak spomy sklada si¢ z czterech slow, co powoduje wizualng rdéznice w
budowie tych znakow.

Powyzsza argumentacja odnosi si¢ réwniez do znaku stowno-graficznege LIBERTY nr R-136516, z ktdrego
jest uprawniona strona skarzaca. W przypadku tego znaku, ktérego elementem graficznym jest promienista
korona, nalezy wskaza¢ dodatkowo, ze takze ten element, w $wictle powyzszych rozwazan, nie stanowi o
‘podobienstwie znakow. Jak wskazywal Urzad Patentowy, chybione jest twierdzenie, ze odbiorcy mogliby
kojarzy¢ dwa znaki - stowno-graficzny skarzacej i stowno-graficzno-przestrzenny uczestnika postepowania.
Stanowiaca element obu wspomnianych znakéw promienista korona kojarzy sie jednoznacznie ze Statua
Wolnosci. Ta za$ stanowi powszechnie znany monument, dorobek kultury, dar narodu francuskiego dla narodu
‘Stanéw Zjednoczonych Ameryki PéInocnej, nie kojarzony z zadnym konkretnym towarem czy przedsigbiorca.
Jak stusznie wskazal uczestnik postepowania w odpowiedzi na wniosek o uniewaznienie prawa z rejestracji,
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wizerunek Statuly Wolnosci jest szeroko wykorzystywany w znakach towarowych, ktérymi oznakowywane sa
rozne towary.

Chybiony jest rowniez zarzut skarzacej opierajgcy si¢ na twierdzeniu, ze butelka nie mogta decydowaé o
oryginalnosci znaku z uwagi na to, ze jest naturalnym opakowaniem dla wodki i innych wyrobdw
-alkoholowych. Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze szkto jest tworzywem bardzo plastycznym i pozwalajacym na
uzyskanie réznych ksztattéw, czasem bardzo skomplikowanych - np. pistoletu maszynowego, jak w sprawie o
'sygn. VI SA/Wa 602/06. Tak tez jest w przypadku rozpatrywanego znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE
"VODKA", ktorego czgsé przestrzenng - butelka - odrdznia si¢ od innych, "typowych"” butelek przede
‘wszystkim tym, Ze jest matowa, z przezroczysta prostokatng powierzchnig, na ktdrej umiejscowiony jest
rysunek przedstawiajgcy Statug Wolnosci na tle kompleksu stylizowanych jasnych i ciemnych budynkow.
Rysunek ten, jak réwniez matowa powierzchnia butelki powstajg w procesie jej produkcji i sa trwale zwigzane
.z jej powierzchnia. Kolejng cecha charakterystyczng omawianej butelki, niewystepujgca w "typowych”
butelkach, jest prosty, walcowaty ksztalt szyjki oraz przyjmujace ksztalt stozka $cietego polaczenie szyjki z
glowna bryla butelki.

"W ocenie Sadu znak "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" oceniany jako calogé, jest efektem czynnikow,
ktére w ostatecznym rachunku nadajg temu znakowi zdolno$€ odrézniajgca. Wszystkie trzy warstwy
pordwnywania znakow LIBERTY (stownego i slowno-graficznego) ze znakiem "FREEDOM LIBERTY
BLUE VODKA" - znaczeniowa, fonetyczna i wizualna (graficzna), wskazuja na brak podobienstwa tych
‘znakdw, ktore mogloby wprowadzié w blad odbiorcéw oznaczanych nimi wyrobow alkoholowych. Element
stowny znajdujacy si¢ we wszystkich trzech znakach - wyraz "liberty” - w znaku "FREEDOM LIBERTY
BLUE VODKA" zostal uzyty w takiej formie, Ze nie istnieje ryzyko konfuzji - wprowadzenia w blad co do
Zrodla pochodzenia oferowanych towarow, ani co do zwigzkow organizacyjnych lub ekonomicznych
pomiedzy oferujacymi je przedsigbiorstwami. W rozpoznawanej sprawie, w zgloszonym znaku "FREEDOM
LIBERTY BLUE VODKA", wyraz "liberty" nie jest elementem dominujacym, a jednoczesnie pozostale
‘elementy znaku - graficzne i przestrzenne nadaja temu znakowi cechy istotnie odrézniajace go od znakow
skarzacej - stownego LIBERTY R-136516 i stowno-graficznego LIBERTY R-137368.

‘Niezasadny jest takze zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 poprzez udzielenie prawa ochronnego na znak,
ktérego uzywanie narusza prawa osobiste [ub majatkowe 0sdb trzecich. Jak bowiem trafnie wskazat organ w

. . .. . . . ... LIBERTY
uzasadnieniu zaskarzonej decyzji, prawo ochronne nie naruszato firmy wnioskodawcy. Natomiast spotka gy v
8.A., ktorej firma zawierala element slowny tozsamy z jednym z elementdw znaku R-168649, w
rozpatrywanej sprawie nie byla wnioskodawcg ani w inny sposob nie zglosita checi swego udzialu w

‘postepowaniu.

Odnoszac sie do zarzutu opartego na art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nalezy wskazac, ze w postepowaniu przed
Urz¢dem Patentowym skarzaca istotnie nic wskazala zadnych dowoddow na istnienie renomy znakow
LIBERTY. Réwniez w skardze nie przedstawita w tej kwestii zadnych okolicznosci. Brak jest zatem
Jakichkolwiek przestanek, na podstawie ktérych mozna by wnioskowac o istnieniu renomy wspomnianych
znakoéw. W tym miejscu trzeba podkreslié, ze w przypadku powolywania si¢ na renome znaku, to gldéwnie na
‘stronie postepowania ciazy obowiazek wskazania okolicznosci $wiadczacych o jej istnieniu, a co do ktorych
‘organ mogtby przeprowadzié¢ stosowne postgpowanie dowodowe. Nadto, z uwagi na specyfike renomy i
réznorodnosé przestanek o niej swiadczacych, przerzucenie na organ administracyjny cigzaru poszukiwania
dowodow prowadzitoby do paralizu post¢gpowania.

Z powyzszym $cisle wiaze si¢ zarzut naruszenia przez organ przepiséw proceduralnych. Z tresci skargi nie
'wynika, na czym doktadnie naruszenie to mialoby polegad, natomiast z tresci uzasadnienia nalezy
‘wnioskowac, ze istota zarzutu sprowadza si¢ do tego, iz organ nie wskazat stronie dowodow, za pomoca
ktorych mogtaby dowodzi¢ istnienia renomy znakow. Przede wszystkim, jak juz wyzej wspomniano,
przerzucenie cigzaru poszukiwania dowoddw na organ naraziloby na szwank sprawnos¢ postepowania.
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Ponadto strona nawet w skardze nie wskazata okolicznosci $wiadczacych o renomie znakow LIBERTY, wobec
czego mozna wnioskowaé o braku takich okolicznodci.

W ocenie Sadu, rozpatrujac wniosek o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego, organ nie uchybit
przepisom postgpowania w sposab uzasadniajacy uchylenie zaskarzonej decyzji. Zgromadzil, rozpatrzyl i
ocenil material dowodowy w sposob prawidlowy 1 wyczerpujacy. Zaskarzona decyzja zawiera szczegolowy
opis dokonanych przez organ ustalen, ktére znajdujg uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym, jak
réwniez obszerna argumentacje ha poparcie zajetego stanowiska.

Majac na wzgledzie powyzsze okolicznosdcel, nalezato skarge oddalié. Z tych powodéw, w mysl art. 151 ustawy
7z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji
wyroku.
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