Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r.
Il RN 218/01

Przedsiebiorca, ktéry domaga sie dostepu do rynku w ten sposéb, ze
chce opisowo oznaczaé¢ sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w
domaganiu sie uniewaznienia prawa z rejestracji opisywanego znaku towaro-

wego.

Przewodniczgcy SSN Andrzej Wasilewski, Sedziowie SN: Katarzyna Gonera

(sprawozdawca), Andrzej Kijowski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2002 r. sprawy
z odwotania Agencji Wydawnicze] T." Sp. z 0.0. w C. od decyzji Komisji Odwotaw-
czej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2001 r.
[...] w przedmiocie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego, na skutek
rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego od decyzji Komisji Odwotawczej
przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 9 sierpnia
2001 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.

Uzasadnienie

Decyzjg z dnia 19 maja 1998 r. Urzad Patentowy RP dokonat rejestracji znaku
towarowego stownego ,100 PANORAMICZNYCH" na rzecz Agencji Wydawniczej
.1. Sp.z0.0. wC. Wniosek o rejestracje zostat zgtoszony 8 listopada 1995 r. Opis
znaku zamieszczony w zgtoszeniu do rejestracji byt nastepujacy: ,Znak towarowy
100 PANORAMICZNYCH jest skrotem i oznacza periodyczne czasopismo, w ktérym
jest wydrukowanych sto krzyzéwek panoramicznych”. Znak zostat przeznaczony do
oznaczania czasopism w klasie 16.

Decyzjg z dnia 26 listopada 1998 r. [...] Urzad Patentowy RP, dziatajgcy w try-
bie postepowania spornego, uniewaznit prawo z rejestracji znaku [...] ,100 PANO-

RAMICZNYCH” na wniosek Romana O. prowadzgcego dziatalnos¢ pod firmg Oficy-



na Wydawnicza P.-M. z M. (zwanego w dalszym ciggu wnioskodawcg). Urzad Pa-
tentowy w uzasadnieniu decyzji stwierdzit, ze: liczba ,100” w znaku informuje o licz-
bie krzyzéwek znajdujgcych sie w egzemplarzu czasopisma i jako liczebnik nie moze
by¢ zawlaszczona przez jednego przedsiebiorce; stowo ,panoramicznych” wskazuje
na rodzaj (typ) krzyzowek zawartych w czasopismie; znak oceniany jako catosc - 100
PANORAMICZNYCH - nie posiada zdolnos$ci odrozniajgcej w rozumieniu przepisu
art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17
ze zm.), gdyz stanowi prostg kompilacje dwdch elementéw nieposiadajgcych zdolno-
Sci odrézniajgcej; okreslenie ,100 panoramicznych” jako ogélnoinformacyjne nie mo-
gto naby¢ wtdérnej zdolnosci odrézniajgce;.

Od powyzszej decyzji odwotanie wniosta Agencja Wydawnicza ,T.” Spotka z
0.0. w C. (zwana w dalszym ciggu strona przeciwng).

Decyzjg z dnia 2 grudnia 1999 r. [...] Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Pa-
tentowym RP uchylita zaskarzong decyzje i przekazata sprawe Urzedowi Patento-
wemu do ponownego rozpoznania, podnoszgc, ze Urzad nie rozstrzygnat o istnieniu
po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w domaganiu sie uniewaznienia prawa
z rejestracji znaku towarowego; znak zostat zarejestrowany dla czasopism, wiec
musi sie odnosic do tresci zawartej w czasopismie; dla przecietnego odbiorcy stowo
,panoramiczny” oznacza szerokg perspektywe, a nie szczegoélny rodzaj krzyzowek;
liczba ,100” nie musi oznaczac liczby scisle okreslonych publikacji, np. liczby krzy-
z6éwek w czasopismie; sporny znak stanowigcy tytut prasowy moze by¢ uznany za
nazwe fantazyjna.

Decyzjg z dnia 13 czerwca 2000 r. [...] Urzad Patentowy RP dziatajgcy w try-
bie postepowania spornego podtrzymat swoje wczesniejsze stanowisko i ponownie
uniewaznit prawo z rejestracji znaku towarowego [...] 100 PANORAMICZNYCH,
udzielone na rzecz Agencji Wydawniczej ,T.” Sp. z 0.0. w C. Organ pierwszej instan-
cji stwierdzit, ze interes prawny wnioskodawcy nalezy uznac za wykazany, poniewaz
Urzad Patentowy odmowit mu rejestracji zgtoszonych przez niego znakow ,500 PA-
NORAMICZNYCH?” oraz ,222 PANORAMICZNE” przeciwstawiajgc im zarejestrowany
juz na rzecz strony przeciwnej znak 100 PANORAMICZNYCH. Ponadto, znak 100
PANORAMICZNYCH nie posiada pierwotnej zdolno$ci odrézniajgcej w rozumieniu
art. 7 ustawy o znakach towarowych, stanowigc okreslenie informacyjne w odniesie-

niu do czasopism krzyzéwkowych i jako taki nie moégt naby¢ wtornej zdolnosci odroz-



niajgcej. Juz przed datg zgtoszenia do rejestracji znaku 100 PANORAMICZNYCH
byty znane na rynku czasopisma majgce w tytule liczbe i rodzaj krzyzowek.

W wyniku odwotania wniesionego przez Agencje Wydawniczg ,T.” Spoétke z
0.0. Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP decyzjg z dnia 9 sierpnia
2001 r. [...] uchylita zaskarzong decyzje Urzedu Patentowego RP i uniewaznita prawo
z rejestracji znaku towarowego stownego 100 PANORAMICZNYCH [...] w czesci od-
noszgcej sie do towardw - czasopism zawierajgcych krzyzowki kazdego rodzaju.

Rozwazajgc interes prawny wnioskodawcy (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o
znakach towarowych), Komisja Odwotawcza stwierdzita, z powotaniem sie na orze-
czenia Sadu Najwyzszego (w sprawach dotyczgcych znaku towarowego C. - wyrok z
dnia 27 maja 1999 r., Il RN 5/99, OSNAPIUS 2000 nr 9, poz. 337 oraz znaku towa-
rowego W. - wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r., Il RN 50/96, OSNAPIUS 1997 nr 15,
poz. 263), a takze na poglady doktryny, ze interes prawny w domaganiu sie unie-
waznienia prawa z rejestracji znaku towarowego musi by¢ obiektywnie uzasadnio-
nym interesem o charakterze materialnoprawnym. Wnioskodawca wskazat konkretny
przepis prawa materialnego, z ktérego wywodzi swoj interes prawny - art. 7 ustawy o
znakach towarowych. Interes uczestnikdéw obrotu gospodarczego wyraza sie w swo-
bodnym dostepie do wszystkich oznaczen informujgcych o nazwie lub cechach towa-
réw lub ustug. Wnioskodawca ma niewatpliwie interes prawny w uniewaznieniu
znaku 100 PANORAMICZNYCH. Przyjecie odmiennego poglgdu uniemozliwitoby
praktycznie kontrole prawidtowosci rejestracji znakow towarowych, z powotaniem sie
na art. 7 ustawy o znakach towarowych, przez zainteresowanych uczestnikdéw obrotu
towarowego.

Znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH zostat zarejestrowany jako znak
stowny, stuzgcy do oznaczania czasopism o dowolnej tematyce. W ocenie Komisiji
Odwotawczej oznaczenie to moze by¢ potraktowane jako posiadajgce wystarczajgce
znamiona odrézniajgce w odniesieniu do réznych innych czasopism poza tymi, kto-
rych zawarto$¢ stanowig krzyzowki kazdego rodzaju. Znak towarowy 100 PANORA-
MICZNYCH mozna uzna¢ za fantazyjny dla oznaczenia np. czasopisma o tematyce
motoryzacyjnej. Tej samej oceny nie mozna jednak odnies¢ do czasopism szara-
dziarskich, czyli takich, ktérych trescig sg zabawy logiczne i krzyzéwki. Okreslenie
.Krzyzéwka panoramiczna” dotyczy okreslonego typu (rodzaju, odmiany) krzyzéwek,
co wynika z definicji przyjmowanej w literaturze przedmiotu (np. w ,Leksykonie termi-

now szaradziarskich i pokrewnych”). Okreslenie ,krzyzéwka panoramiczna” byto



uzywane przed datg zgtoszenia znaku do rejestracji na oktadkach czasopism szara-
dziarskich (ztozonych do akt postepowania spornego w sprawie uniewaznienia prawa
z rejestracji znaku towarowego oraz okazanych na rozprawie przed Komisjg Odwo-
tawczg). Sam przymiotnik ,panoramiczne” bez rzeczownika ,krzyzéwki” réwniez byt
uzywany przez rozne wydawnictwa na oktadkach czasopism do okreslenia zawarto-
Sci pisma jako informacja, ze wewnatrz czasopisma znajdujg sie krzyzowki panora-
miczne. Nie ulega zatem watpliwosci, ze stowo ,panoramiczne” odnosi sie do krzy-
zéwek typu panoramicznego, a liczebniki uzyte na oktadkach czasopism szaradziar-
skich oznaczajg rzeczywistg liczbe tego typu krzyzowek zawartych w czasopismie.
Powotujgc sie na tres¢ art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o znakach towarowych oraz
art. 6 quinquies ust. B pkt 2 Konwenciji paryskiej (zasade telle quelle), Komisja Od-
wotawcza stwierdzita, ze stowny znak 100 PANORAMICZNY CH nie posiadat w dniu
zgtoszenia - 8 listopada 1995 r. - pierwotnej zdolno$ci odrozniajgcej i nie nabyt row-
niez - wskutek wczesniejszego uzywania - wtérnej zdolnosci odrézniajgcej w odnie-
sieniu do czasopism szaradziarskich. Z opisu znaku zawartego we wniosku o reje-
stracje wynika, ze znak 100 PANORAMICZNYCH jest tytutem prasowym czasopisma
szaradziarskiego zawierajgcego sto krzyzéwek panoramicznych. Przed datg zgto-
szenia znaku do rejestracji krzyzowka panoramiczna jako rodzaj (odmiana, typ) krzy-
z6wki byta znana i zdefiniowana, przy czym wydawcy czasopism szaradziarskich
postugiwali sie nie tylko nazwg ,krzyzowka panoramiczna”, lecz takze skrotem ,pano-
ramiczna” bez liczebnika lub z liczebnikiem okreslajgcym ilos¢ krzyzéwek tego ro-
dzaju umieszczonych wewnagtrz pisma. Przepis art. 7 ustawy o znakach towarowych
nakazuje bra¢ pod uwage zwykte warunki obrotu, a zatem odsyta do opinii uczestni-
kow tego obrotu, konsumentow i przedsiebiorcow-konkurentow. Dla konsumenta
(nabywcy) czasopism szaradziarskich znak 100 PANORAMICZNYCH jako tytut cza-
sopisma szaradziarskiego jednoznacznie jest kojarzony z zawartoscig czasopisma -
liczbg krzyzowek okreslonego typu, tj. krzyzéwek panoramicznych. Okre$lenie 100
PANORAMICZNYCH w dacie zgtoszenia do rejestracji i w odniesieniu do czasopism
szradziarskich posiadato jedynie ogdlnoinformacyjny charakter i jako takie nie powin-
no zostac zarejestrowane jako znak stowny - tytut czasopisma szaradziarskiego. Ta-
kie oznaczenie nie moze uzyskac wtérnej zdolnosci odrézniajgcej ze wzgledu na in-
teres wszystkich podmiotow prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg, polegajgcy na
swobodnym dostepie do oznaczen ogdlnoinformacyjnych. Kazdy wydawca czaso-

pism szaradziarskich powinien mie¢ swobode komunikowania sie z odbiorcg co do



zawartosci czasopisma, w tym do dowolnych liczb okreslajgcych ilos¢ krzyzowek w
czasopismie i do stowa okreslajgcego rodzaj (typ, odmiane) krzyzowki.

Rewizje nadzwyczajng od powyzszej decyzji Komisji Odwotawczej przy Urze-
dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wnidst Prezes Urzedu Patentowego. Za-
skarzonej decyzji zarzucit razgce naruszenie prawa, a mianowicie: 1) art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze
zm.) w zwigzku z art. 28 k.p.a., przez przyjecie, ze interes prawny osoby
domagajgcej sie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego sprowadza sie
do swobodnego dostepu do oznaczen towardw, bez wzgledu na to, czy osoba ta
domaga sie tego dostepu w stosunku do uprawnionego stosujgc wobec niego
konkurencje dozwolong czy tez zabroniong przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji, 2) art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zwigzku z art. 37 ustawy o znakach
towarowych przez zaniechanie zawieszenia postepowania o uniewaznienie prawa z
rejestracji znaku towarowego do czasu rozstrzygniecia sprawy toczgcej sie przed
sgdem powszechnym o ochrone przed nieuczciwg konkurencjg, 3) art. 4 ust. 1 i art. 7
ustawy o znakach towarowych przez przyjecie, ze sformutowanie ,100
PANORAMICZNYCH" nie ma dostatecznych zdolnosci odrozniajgcych i w zwigzku z
tym moze nastgpic jego uniewaznienie. Na podstawie art. 52 ustawy o znakach
towarowych w zwigzku z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) Prezes Urzedu
Patentowego RP wnidst o uchylenie zaskarzonej decyzji.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego zgodzit
sie z przytoczonym w zaskarzonej decyzji pogladem Sadu Najwyzszego, wyrazonym
w wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., Ill RN 50/96, OSNAPIUS 1997 nr 15, poz. 263,
zauwazajgc jednoczesnie, ze orzeczenie to zapadto w odniesieniu do innego stanu
faktycznego. W niniejszej sprawie Komisja powinna byta zbadac, czy interes wnio-
skodawcy w istocie wywodzi sie z przystugujgcemu kazdemu przedsiebiorcy prawa
do deskryptywnego oznaczania swoich towarow, czy tez postepowanie o uniewaz-
nienie rejestracji znaku towarowego zostato przez wnioskodawce wszczete na uzytek
toczgcego sie miedzy stronami przed Sgdem Okregowym w Czestochowie-Sgdem
Gospodarczym procesu o ochrone przed czynami nieuczciwej konkurencji [...]. W
postepowaniu tym chodzi miedzy innymi o to, czy ktorejkolwiek ze stron przystuguje
pierwszenstwo w odniesieniu do elementéw indywidualizujgcych oznaczenia w kon-

kurencyjnych wydawnictwach ,100 Panoramicznych", ,200 Panoramicznych" i ,,300



Panoramicznych", czy podobienstwo oznaczen moze wprowadzi¢ w btgd co do po-
chodzenia wydawanych czasopism i czy czasopisma wprowadzone na rynek przez
wnioskodawce naruszajg prawa strony przeciwnej z zarejestrowanych znakoéw towa-
rowych. Zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, kwestie te majg znaczenie za-
gadnien wstepnych w ocenie interesu prawnego. Interes prawny jest bowiem intere-
sem prawnie chronionym i wystepuje tylko wtedy, gdy faktyczny interes zastuguje na
ochrone prawng. Stad jego ocena nie moze abstrahowac od okolicznosci i celu, kté-
remu przyswieca powotywanie sie strony na ten interes. Wedtug Prezesa Urzedu
Patentowego, osoba, ktéra domaga sie dostepu do rynku w ten sposéb, ze chce
réwniez w sposob opisowy oznaczac sprzedawane przez siebie towary, ma interes
prawny w zgdaniu uniewaznienia prawa z rejestracji opisowego znaku towarowego.
Nie ma natomiast interesu prawnego, zastugujgcego na ochrone prawng, osoba,
ktora nasladujgc konkurenta oznacza swoje towary w sposéb tudzgco podobny do
jego towardw, mogacy wprowadzic klientow w btad co do ich pochodzenia i dlatego
zgda uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego, chociaz powotuje sie na
jego brak zdolnosci odrézniajgcej. Interes prawny, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy o znakach towarowych w zwigzku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na
przepisie prawa materialnego (ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indy-
widualnym. Oznacza to, zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, iz z wnioskiem
0 uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego moze wystgpic¢ tylko taki
podmiot, ktory wskaze, ze rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa
(uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi. Przepisy ustawy o znakach
towarowych i przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego nie chronig intere-
sow faktycznych, ktére nie majg oparcia w przepisach prawa ustawowego. Tym bar-
dziej przepisy te nie chronig intereséw faktycznych, polegajgcych na dziataniach
sprzecznych z prawem, w tym czyndw nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji,
zdaniem Prezesa Urzedu Patentowego, Komisja Odwotawcza powinna zawiesic¢ po-
stepowanie do czasu rozstrzygniecia sprawy cywilnej (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4
k.p.a. w zwigzku z art. 37 ustawy o znakach towarowych). W razie zawistosci sporu
przed sgdem powszechnym o prawa podmiotowe lub roszczenia cywilnoprawne,
ktére majg znaczenie dla oceny przestanek uniewaznienia prawa z rejestracji znaku
towarowego, tylko sgd witadny jest ocenic te prawa lub roszczenia.

W ocenie Prezesa Urzedu Patentowego, merytoryczne stanowisko Komisji

Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP w sprawie braku pierwotnej i wtdrnej



zdolnosci odrézniajgcej spornego znaku towarowego stownego jest bezzasadne. Jak
wynika z ustalen Komisji, sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrotem i ozna-
cza periodyczne czasopismo, w ktorym wydrukowanych zostato sto krzyzéwek pano-
ramicznych. Uzasadniajgc swoje stanowisko o czysto deskryptywnym charakterze
znaku, Komisja konsekwentnie uzywa jezyka opisowego i ttumaczy, ze chodzi o sto
krzyzowek panoramicznych. Tym samym popetnia niekonsekwencje, bowiem gdyby
,100 panoramicznych" byto oznaczeniem czysto opisowym, nie bytoby potrzebne
wyjasnianie, ze chodzi o krzyzowki okreslonego rodzaju zamieszczone w ilosci stu w
periodyku. Ani przymiotnik ,panoramicznych”, ani liczebnik ,100” nie wypetniajg wa-
runkow, od ktérych tgcznego spetnienia zalezy uznanie znaku za wytgcznie opisowy
dla czasopism szaradziarskich. Te warunki to uzycie oznaczenia niezbednego dla
opisu zgtaszanych do rejestracji towarow oraz uzycie wyraznej i bezposredniej wska-
zowki dotyczgcej cech tych towaréw. Stowo ,panoramiczne” nie jest nazwg rodza-
jowa towaru, dla ktérego oznaczenia byt przeznaczony znak zawierajacy to stowo.
Liczba ,100” moze oznaczac wszystko, co wystepuje w ilosci stu. Ustalenie, ze ozna-
czenie ,100 panoramicznych" dotyczy czasopisma, w ktérym znajduje sie sto krzy-
zéwek panoramicznych, moze nastgpi¢ dopiero w drodze skojarzenia.

W ocenie wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, Komisja Odwotawcza btednie
ocenifa przestanki okreslajgce zdolnosci odrézniajgce znaku towarowego. Przestan-
kg zdolnosci rejestrowej znaku towarowego jest zdolnos¢ do odrdzniania towarow.
Jest ona ujmowana jako zdatno$¢ oznaczenia do odrdzniania towarow jednego
przedsiebiorcy od towardéw innych przedsiebiorcéw. Powszechnie przyjmuje sie, ze
zdolno$¢ odrézniajgca znaku wyraza sie w tym, ze ma on cechy, ktore - choéby w
stopniu dostatecznym - mogty utkwi¢ w swiadomosci i pamieci odbiorcow. Nie majg
zdolnosci odrézniania tylko takie oznaczenia, ktore sg pozbawione jakichkolwiek
znamion odrdzniajgcych. Takimi sg znaki stanowigce wytgcznie nazwe rodzajowg lub
wskazujgce jedynie na cechy sygnowanych nimi towaréow. W doktrynie i orzecznic-
twie panuje tendencja do liberalnej oceny zdolnosci odrdzniajgcej. Oceniajgc waz-
nos¢ znaku towarowego trzeba, zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, mie¢
na uwadze przede wszystkim to, czy jest on postrzegany jako realizujgcy funkcje od-
rézniajgcg. W istocie bowiem weryfikatorem zdatno$ci oznaczenia do odrézniania
jest rynek i dlatego brak pierwotnej zdolnosci odrézniajgcej moze by¢ zastgpiony
uznaniem oznaczenia za odrézniajgce przez uczestnikéw rynku. Prezes Urzedu Pa-

tentowego wskazat, ze dopuszczalnos¢ konwalidacji znaku nie wykazujgcego pier-



wotnej zdolnosci odrézniajgcej przez nabycie jej w drodze uzywania oznaczenia ma
obecnie wyraz normatywny - przewiduje jg prawo wspolnotowe, a w slad za nim
ustawodawstwa krajowe panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Istotne znaczenie
ma brzmienie art. 3 ust. 3 dyrektywy (skarzgcemu chodzi prawdopodobnie o dyrek-
tywe Rady Wspolnot Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmoni-
zacji przepisow panstw cztonkowskich o znakach towarowych), ktéry stanowi, ze
znaki, ktore nie posiadajg zdolnosci odrozniajgcej ze wzgledu na to, ze sg rodzajowe,
opisowe lub wolne, nie sg wytgczone z rejestracji i nie podlegajg uniewaznieniu, je-
zeli przed zgtoszeniem - w wyniku ich uzywania - uzyskaty zdolnos¢ odrézniajgca.
Postanowienia dyrektywy w zakresie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego,
ktdry nabyt wtdérng zdolnos¢ odrozniajgca, recypujag przepisy art. 129 i 130 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo witasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz.
508). W opinii wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, opisowy charakter znaku sam
przez sie nie uzasadnia odmowy udzielania mu ochrony. Zakaz ten powinien byc¢
rozumiany wagsko. Za takim ujeciem przemawiajg przynajmniej dwa argumenty: po
pierwsze, zakaz - stanowigc odstepstwo od zasady swobodnego wyboru formy
przedstawieniowej - ma charakter wyjatkowy i jako taki powinien by¢ interpretowany
Scisle, po drugie, zakres zakazu nie powinien wychodzi¢ dalej niz jest to uzasadnione
koniecznos$cig zapewnienia swobody komunikacji w zakresie opisu towaru. Tym bar-
dziej, ze tre$¢ prawa ochronnego na znak towarowy nie pozwala uprawnionemu za-
kazywac innym osobom uzywania oznaczen opisowych w ich funkcji informacyjne;j,
co zapewnia konkurentom mozliwo$¢ przekazywania kupujgcym niezbednej informa-
cji w sposob dostateczny. Zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, mozna miec¢
powazne watpliwosci, czy w dacie zgtaszania do rejestracji znak 100 PANORA-
MICZNY CH miescit sie w zakresie przedmiotowego zakazu rejestracji. Oznaczenie
nalezy ocenia¢ w catosci, a nie w zakresie jego poszczegdlnych elementéw. W oce-
nie Prezesa Urzedu Patentowego, oznaczenie 100 PANORAMICZNYCH jest zgrab-
nym skrétem, w ktoérym zastosowano tzw. ,elipse”. Ani stowo ,panoramicznych”, ani
liczba ,100” nie wypetniaty - w dacie zgtoszenia znaku - warunkéw, od ktorych tgcz-
nego spetnienia zalezy uznanie znaku za wytgcznie opisowy dla czasopism, nawet
szaradziarskich. Stowo ,panoramiczne" nie jest nazwg rodzajowg towaru, dla ktérego
oznaczania byt przeznaczony znak je zawierajgcy. Stowo to nie nazywa czasopisma
szaradziarskiego jako rodzaju czasopisma ani szarad jako utworéw w nim zamiesz-

czonych. Nie tworzy wiec oznaczenia rodzajowego. Samo stowo ,panoramicznych”



jest wieloznaczne, a juz sama tylko wieloznaczno$¢ moze przemawiac za oceng, ze
znak nie jest opisowy. Nie wskazuje bezposrednio ani na charakter czasopisma, ani
na jego zawartosc¢ i z pewnoscig nie kojarzy sie automatycznie z rodzajem krzyzdéwki.
Ustalenie, ze zawiera ono ,krzyzéwki panoramiczne" moze nastgpi¢ dopiero drogg
skojarzenia myslowego. Zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, okolicznos¢,
ze hobbysci nazywajg ,krzyzowki panoramiczne" skrétem ,panoramiczne” lub ,pano-
ramy", a specjalistyczne stowniki lub leksykony definiujg pojecie ,krzyzéwka panora-
miczna", jest nieistotna, poniewaz czasopisma, w tym szaradziarskie, nie sg adreso-
wane tylko dla tak waskiej klienteli i nie sg sprzedawane w specjalistycznych maga-
zynach. Zatem miarodajnym kryterium ustalenia czy stowo ,panoramiczne” jedno-
znacznie wskazuje na czasopismo szaradziarskie lub szarade - jako zagadke - jest
odczucie przecietnego kupujgcego. Poza tym, za oznaczenia opisowe stowne stuzg-
ce do sygnowania towaru, uwaza sie takie tylko oznaczenia, ktére wedle zasad stow-
nictwa dla kazdego, w kazdym razie dla przecietnego odbiorcy, sg bezposrednimi i
zrozumiatymi okresleniami cech towaru. Nie mogg byc¢ za takie uznane oznaczenia,
ktdre pozwalajg sie jedynie domysla¢ znaczenia, w jakim zostaty uzyte. Natomiast
oznaczenie cyfrowe ,100” samo w sobie ma zdolnos¢ rejestrowg. Prezes Urzedu
Patentowego zwrdcit uwage, ze wedtug wytycznych dotyczgcych badania znaku
wspolnotowego, przyjetych 23 marca 1996 r. przez Urzad Patentowy w Alicante,
znaki literowe i cyfrowe podlegajg rejestracji bez koniecznosci zastosowania szcze-
golnej grafiki, gdy sktadajg sie z co najmniej trzech liter lub cyfr. Natomiast uzycie w
stownym znaku towarowym przeznaczonym dla czasopism oznaczenia cyfrowego
nie jest jednoznaczne ze wskazaniem liczby "utworéw" w nim zawartych. Wydaje sie,
ze liczba ,100”, w jakims sensie symboliczna, nie musi rodzi¢ takiego skojarzenia.
Wydaje sie réwniez, ze jest to wyrdznik numeryczny czasopisma, ktory nie wskazuje
jego specyfiki lub istotnej wtasciwosci.

Wedtug Prezesa Urzedu Patentowego, przy ocenie zdolnosci odrézniajgcej
nalezy bra¢ pod uwage warunki rynku z daty zgtoszenia znaku. Postugiwanie sie
wowczas przez innych uczestnikow stowem ,panoramiczne” i okreslong liczbg nie
byto powszechne; chodzi przeciez o listopad 1995 r. i o okres poprzedzajacy te date,
w ktérym na rynku wydawniczym mozna odnotowac tylko pojedyncze przypadki za-
mieszczania na oktadkach oznaczen: ,panoramiczna" bez liczebnika lub z liczebni-
kiem. Wnoszacy rewizje nadzwyczajng podniost, iz trudno w takich okolicznosciach

zgodzi¢ sie z twierdzeniem, ze byly to oznaczenia znajdujgce sie w powszechnym
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obiegu wsrod konkurentow. Biorgc zas pod uwage relewantng kategorie konsumen-
téw, trzeba podkresli¢, ze nie jest nig wytgcznie grupa hobbystow, nie mozna réwniez
twierdzi¢, ze przecietnemu kupujgcemu oznaczenie 100 PANORAMICZNYCH na-
rzuci automatycznie skojarzenie z krzyzéwkami. W ocenie wnoszgcego rewizje nad-
zwyczajng, wydaje sie uzasadnione stwierdzenie, ze przedmiotowy znak nie ma cha-
rakteru rodzajowego, a jego opisowos¢, ze wzgledu na wymagania wytgcznego i

bezposredniego charakteru opisu, nie przedstawia sie jako niewatpliwa.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W zwigzku z zarzutami naruszenia prawa podniesionymi w rewizji nadzwy-
czajnej dwie kwestie wymagajg rozstrzygniecia: po pierwsze - czy osoba domaga-
jaca sie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego miata interes prawny,
aby wystgpic z takim wnioskiem, po drugie - czy przedmiotowe oznaczenie miato
dostateczng zdolnos$¢ odrdzniajgcg pierwotng i wtérng i czy mogto zostac zareje-
strowane jako znak towarowy.

l. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, z wnioskiem o uznanie
prawa z rejestracji znaku towarowego za wygaste, jak rowniez o uniewaznienie
prawa z rejestracji znaku towarowego, moze wystgpi¢ kazdy, kto ma w tym interes
prawny. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie zawierajg legalnej definicji poje-
cia "interes prawny". W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., 1l RN 5/99 (OSNAPIUS 2000
nr 9, poz. 337), Sad Najwyzszy przyjat, ze interesem prawnym w rozumieniu art. 30
ust. 1 ustawy jest interes prawny, o ktérym mowa w art. 28 k.p.a., gdyz przemawiajg
za tym reguty wyktadni systemowej. Interes prawny, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy w zwigzku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie prawa mate-
rialnego (ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidualnym. Oznacza to,
iz z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego moze wystgpié
tylko taki podmiot, ktory wskaze, ze rejestracja znaku towarowego narusza jego
prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi, i nie jest dopuszczalne
wszczynanie postepowania w sprawie o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku to-
warowego celem ochrony interesu prawnego os6b trzecich; w kazdym przypadku
wnioskodawca musi uzasadnic istnienie w sprawie wlasnego interesu prawnego. W

doktrynie prawa znakoéw towarowych oraz w piSmiennictwie i orzecznictwie z zakresu
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postepowania administracyjnego nie budzi ponadto watpliwosci, ze przepisy ustawy
0 znakach towarowych i przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego nie
chronig intereséw faktycznych, ktére nie majg oparcia w przepisach prawa ustawo-
wego. Dominuje poglad, ze musi to by¢ obiektywnie uzasadniony interes o charakte-
rze materialnoprawnym. Interes prawny w uniewaznieniu prawa z rejestracji znaku
towarowego ma miedzy innymi pozwany w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
znaku albo osoba, ktorej wniosek o ustalenie przez Urzad Patentowy, ze pomiedzy
zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, ktdrego uzywa lub zamierza uzy-
wag, nie zachodzi podobienstwo grozgce naruszeniem prawa z rejestracji, zostat od-
dalony.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego RP kwestionuje stano-
wisko Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP, zgodnie z ktérym wnio-
skujacy o uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego 100 PANORAMICZ-
NYCH (Roman O., Oficyna Wydawnicza ,P.-M.” w M.) wykazat istnienie interesu
prawnego, uzasadniajgcego wszczecie na jego wniosek postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego oraz ze interes wnioskodawcy
nie jest jedynie interesem faktycznym, lecz interesem prawnym w rozumieniu art. 30
ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze wniosko-
dawca wskazat konkretny przepis prawa materialnego, z ktérego wywodzi swaj inte-
res prawny - art. 7 ustawy o znakach towarowych. Interes uczestnikow obrotu go-
spodarczego wyraza sie w swobodnym dostepie do wszystkich oznaczen informujg-
cych o nazwie lub cechach towardw lub ustug. Wnioskodawca ma niewatpliwie inte-
res prawny w uniewaznieniu znaku 100 PANORAMICZNYCH. Zdaniem Komisji Od-
wotawczej, przyjecie odmiennego poglgdu uniemozliwitoby praktycznie kontrole pra-
widtowosci rejestracji znakow towarowych, z punktu widzenia istnienia przestanek
okreslonych w art. 7 ustawy o znakach towarowych, na wniosek zainteresowanych
uczestnikdw obrotu towarowego.

Poglad prawny przyjety przez Komisje Odwotawczg nie narusza art. 30 ust. 1
ustawy o znakach towarowych. Indywidualny i materialnoprawny interes wniosko-
dawcy wywodzi sie z przystugujgcego kazdemu przedsiebiorcy prawa do opisowego
oznaczania swoich towarow, a tym samym prawa do kwestionowania préby wykorzy-
stania przez innego przedsiebiorce oznaczenia wytgcznie opisowego jako znaku to-
warowego. Sam wnoszgcy rewizje nadzwyczajng w jej uzasadnieniu stawia teze, ze

osoba, ktéra domaga sie dostepu do rynku w ten sposdb, ze chce rowniez opisowo
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oznaczac sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu sie
uniewaznienia prawa z rejestracji opisowego znaku towarowego. Argumentacja rewi-
Zji nadzwyczajnej dotyczgca tego, ze wnioskodawca nie ma interesu prawnego za-
stugujacego na ochrone prawng, poniewaz nasladujgc konkurenta (strone przeciwng)
oznacza swoje towary w sposéb tudzgco podobny do jego towaréw, moggcy wpro-
wadzi¢ klientow w btad co do ich pochodzenia (inaczej mowigc, stosuje konkurencje
zabroniong przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), nie moze zosta¢
uwzgledniona, poniewaz wykracza poza podstawe faktyczng zaskarzonej decyzji, a
poniewaz wnoszgcy rewizje nadzwyczajng nie formutuje jednoczesnie odpowiednich
zarzutow naruszenia prawa procesowego odnoszgcych sie do ustalen faktycznych
dokonanych przez Komisje Odwotawczg, rozwazanie tej argumentacji jest niemoz-
liwe na etapie postepowania wszczetego w wyniku wniesienia rewizji nadzwyczajne;.
Ponadto, ocena czy Roman O., Oficyna Wydawnicza ,P.-M.” prowadzi dziatalnosc¢
gospodarczg (wydawniczg) w sposéb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji, w
tym takze czy dopuszcza sie czynow nieuczciwej konkurencji polegajgcych na ozna-
czaniu swoich towaroéw w sposob wprowadzajgcy klientéw w btad co do ich pocho-
dzenia, moze by¢ dokonana jedynie w procesie cywilnym tego dotyczgcym. Powoty-
wanie sie na tego rodzaju argument w celu podwazenia uprawnienia wnioskodawcy
do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego
jest w zwigzku z tym bezskuteczne.

Nie jest trafne stanowisko Prezesa Urzedu Patentowego RP, Zze przeszkodg w
uznaniu istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego byto toczgce sie mie-
dzy nim (jako powodem i pozwanym wzajemnym) i strong przeciwng (jako pozwang i
powddkg wzajemng) postepowanie przed Sgdem Okregowym w Czestochowie-Sg-
dem Gospodarczym o zaniechanie czyndéw nieuczciwej konkurencji. Jak wynika z
obszernego materiatu dowodowego zgromadzonego w toku postepowania spornego,
strony sporu - Roman O., Oficyna Wydawnicza ,P.-M.” w M. oraz Agencja Wydawni-
cza ,T.” Spdtka z 0.0. w C. - spieraty sie w procesie cywilnym (w postepowaniu od-
rebnym w sprawach gospodarczych) o zarejestrowane w Urzedzie Patentowym jako
znaki towarowe, albo zarejestrowane w sgdzie jako tytuty prasowe, albo dopiero
zgtoszone do rejestraciji, albo tylko uzywane w obrocie nazwy wydawnictw zawieraja-
cych krzyzowki. W sporze cywilnym (gospodarczym) chodzito miedzy innymi o pro-
blem pierwszenstwa do uzywania oznaczen indywidualizujgcych, w tym oznaczenia
100 PANORAMICZNYCH. Wbrew stanowisku Prezesa Urzedu Patentowego RP
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brak byto okolicznosci uzasadniajgcych zawieszenie postepowania spornego przez
Urzedem Patentowym RP - na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zwigzku z art. 37
ustawy o znakach towarowych - do czasu rozstrzygniecia sprawy cywilnej. Zgodnie z
art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postepowanie, gdy
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zalezy od uprzedniego rozstrzygniecia zagad-
nienia wstepnego przez inny organ lub sgd. Wnoszacy rewizje nadzwyczajng odnosi
konieczno$¢ ,uprzedniego rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego” przez sgd do
oceny istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy w domaganiu sie unie-
waznienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Takiej zaleznosci nie mozna sie
doszukac. Od rozstrzygniecia sgdu w sprawie cywilnej o zaniechanie czyndéw nie-
uczciwej konkurenciji nie byto zalezne rozstrzygniecie w sprawie toczgcej sie w trybie
postepowania spornego przed Urzedem Patentowym RP o uniewaznienie prawa z
rejestracji znaku towarowego. Co wiecej, jezeli w ogdéle mozna bytoby zastanawiac
sie nad zalezno$cig miedzy rozstrzygnieciem jednego i drugiego sporu, to zaleznosc
ta bytaby odwrotna do sugerowanej w rewizji nadzwyczajnej, a mianowicie to poste-
powanie cywilne przed sgdem powszechnym mogtoby by¢ zawieszone do czasu
rozstrzygniecia sprawy przed Urzedem Patentowym, albowiem to decyzja Komisiji
Odwotawczej miata znaczenie dla oceny uprawnienia do uzywania znaku towarowe-
go, o ktdre toczyt sie spor przed sgdem powszechnym.

Istnienie po stronie wnioskodawcy - Romana O., Oficyna Wydawnicza ,P.-M.”
w M. - interesu prawnego do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa z reje-
stracji znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH nie powinno budzi¢ watpliwosci.
Wynika to z okolicznosci prawnych i faktycznych. Roman O. jako przedsiebiorca,
dziatajgcy pod firmg Oficyna Wydawnicza ,P.-M.”, prowadzgcy dziatalnos¢ konkuren-
cyjng w stosunku do Spétki z 0.0. dziatajgcej pod firmg Agencja Wydawnicza ,T.”,
miat w oparciu o art. 30 ust. 1 w zwigzku z art. 29 i art. 7 ust. 2 ustawy o znakach
towarowych interes prawny do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa z
rejestracji znaku towarowego, uznajgc to oznaczenie za wytgczenie opisowe (de-
skryptywne). Poniewaz wnioskodawca uzywa podobnych oznaczen dla towarow tego
samego rodzaju (wydawnictw, czasopism krzyzéwkowych), to rejestracja opisowego
oznaczenia jako znaku towarowego na rzecz innego przedsiebiorcy uniemozliwiata
mu (ze wzgledu na zakres ochrony wynikajgcy z takiej rejestracji) korzystanie z (sto-
sowanie) takich samych lub podobnych oznaczen opisowych dla sygnowania wita-

snych towarow.
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Il. Zdolnos¢ odrdzniajgca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, znakiem to-
warowym moze by¢ znak nadajgcy sie do odrozniania towardw lub ustug okreslone-
go przedsiebiorstwa od towardw lub ustug tego samego rodzaju innych przedsie-
biorstw. PowyZzszy przepis jest wyrazem funkcji znaku towarowego jako wtasciwego
gospodarce instrumentu komunikacji miedzy przedsiebiorcg a konsumentem towa-
réw lub ustug. Znak towarowy, pozostajgc w fizycznym lub jedynie pojeciowym
zwigzku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom infor-
macje, ze wszystkie towary tak oznaczone pochodzg z jednego i tego samego zZrodta
podporzgdkowanego przedsiebiorcy, ktdry jest uprawniony do uzywania znaku towa-
rowego. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika takze, ze
wskazang funkcje wyrézniania towardw i ustug na podstawie ich pochodzenia moze
realizowac tylko taki znak, ktéry ma zdolno$¢ odrézniajgcg w odniesieniu do konkret-
nych towardw lub ustug. Z kolei, przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, ze powyzszg
zdolnoscig odrézniania (dostatecznymi znamionami odrozniajgcymi) znak towarowy
powinien legitymowac sie w zwyktych warunkach obrotu gospodarczego. Nalezy
przyjac, ze zdolnoscig odrozniania w rozumieniu cytowanych przepisow jest zdolnosé
danego oznaczenia do przekazywania informacji o pochodzeniu towaru z okreslone-
go przedsiebiorstwa. Zdolnos¢ odrdzniania moze by¢ zdolnoscig pierwotng, wynika-
jaca z natury oznaczenia, wzglednie zdolnoscig wtérng, nabytg poprzez uzywanie
danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie
uzyskuje wtorng zdolnos¢ odrdzniania, jezeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdol-
nosci stat sie w wyniku uzywania nosnikiem informacji o pochodzeniu towaru.

Wprawdzie ustawa o znakach towarowych nie zawierata przepisu, ktéry prze-
widywatby mozliwos¢ uzyskania przez oznaczenie wtornej zdolnosci odrézniania (jak
to ma miejsce w obecnie obowigzujgcym stanie prawnym, co wyraznie wynika z art.
130 ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej), to jednak zaréwno doktryna, jak i
praktyka Urzedu Patentowego RP, dopuszczaty rejestracje znaku towarowego, ktéry
uzyskat takg (wtdérng) zdolnos¢ w drodze uzywania danego oznaczenia w obrocie
gospodarczym. Do zwyktych warunkdéw obrotu gospodarczego odsytat art. 7 ust. 1
ustawy o znakach towarowych. Réwniez w stanie prawnym poprzedzajgcym wejscie
w zycie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej nie miat znaczenia rodzaj zdolnosci
odrdzniania, przyjmowano bowiem, ze art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych

dotyczyt kazdej zdolnosci odrézniania znaku towarowego, takze wtérnej. Stad argu-
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mentacja rewizji nadzwyczajnej, sugerujgca koniecznos¢ uwzgledniania przy wy-
ktadni art. 7 ustawy o znakach towarowych art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady Wspolnot
Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji przepi-
sow prawnych panstw cztonkowskich o znakach towarowych jest o tyle chybiona, o
ile z uzasadnienia zaskarzonej decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patento-
wym RP nie wynika, aby w toku postepowania dla kogokolwiek ten sposéb wyktadni
art. 7 ustawy o znakach towarowych budzit watpliwosci. Instytucja wtérnej zdolnosci
odrdzniajgcej oznaczenia - jako wyjgtek od przeszkdd rejestracyjnych - powinna byc¢
stosowana ostroznie i z uwzglednieniem wszystkich okoliczno$ci zwigzanych z ozna-
czaniem tym oznaczeniem towarow w obrocie. Pewne wskazowki interpretacyjne
wynikajg z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy
- Prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym odmowa udzielenia prawa
ochronnego ze wzgledu na brak dostatecznych znamion odrézniajgcych nie moze
nastgpic, jezeli przed datg zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym
znak ten nabrat w nastepstwie jego uzywania charakteru odrézniajgcego w przeciet-
nych warunkach obrotu.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewidywat, ze nie ma
dostatecznych znamion odrézniajgcych znak, ktory stanowi tylko nazwe rodzajowg
towarow lub informuje jedynie o wiasciwosci, jakosci, liczbie, ilosci, masie, cenie,
przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkcji, przydat-
nosci towaru, bgdz inne podobne oznaczenie nie dajgce wystarczajgcych podstaw
odrdzniajgcych pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogag jednak by¢ za-
rejestrowane jako znaki towarowe, jezeli nie bedg stanowic jedynie nazwy rodzajowej
towaru lub informacji o jego wiasciwosciach. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., Il
RN 50/96 (OSNAPIUS 1997 nr 15, poz. 263), Sad Najwyzszy wyrazit poglad, ze
przepis art. 7 ust. 2 nie przesadza, czy wszystkie lub tylko niektére z wymienionych w
tym przepisie oznaczen mogg naby¢ zdolnos$¢ odrézniania wskutek uzywania w ob-
rocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolnos¢ odrdézniania na-
lezy jednak uwzgledniac interes uczestnikéw obrotu gospodarczego, ktéry wyraza sie
w swobodnym dostepie do wszystkich oznaczenh informujgcych o nazwie lub cechach
towardw lub ustug. Taki interes mozna potwierdzi¢ tak dtugo, jak dtugo dany znak
jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o wtasciwosciach towaru lub
ustugi. W przypadku wielu takich oznaczen, nawet dtugotrwate uzywanie w charakte-

rze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiebiorstwa,
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nie moze doprowadzi¢ do zmiany pierwotnej informacji odnoszgcej sie do produktu
jako takiego w nosnik informacji wtasciwej znakowi towarowemu. Dlatego tez takie
oznaczenia nie mogg byc rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestnikow
obrotu gospodarczego nakazuje wytgczenie od rejestracji takich oznaczen, poniewaz
ich rejestracja prowadzitaby do monopolizacji uzywania tych oznaczen przez po-
szczegolnych przedsiebiorcow, co w rezultacie stanowitoby bardzo powazne i nie-
uzasadnione ograniczenie dziatalnosci innych przedsiebiorcéw. Poglad ten jest aktu-
alny réwniez w rozpoznawanej sprawie.

Z ustalen dokonanych przez Komisje Odwotawczg przy Urzedzie Patentowym
RP wynika, ze stowny znak 100 PANORAMICZNYCH uzyty dla oznaczenia czaso-
pism krzyzéwkowych - czasopism zawierajgcych krzyzéwki - informuje odbiorce tego
rodzaju towardw o ich zawartosci, nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu
tak oznaczonych towardéw (czasopism) z jednego i tego samego zrodta w znaczeniu
przyjetym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. Oznaczenie typu ,100 krzy-
z6wek” w odniesieniu do czasopisma, ktdrego zawartos¢ stanowig krzyzéwki, nie
nadaje sie do rejestracji jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru,
poniewaz informacja o liczbie (ilosci) krzyzowek i towarzyszace jej stowo ,krzyzédwki”
komunikujg jedynie o zawartosci wydawnictwa i majg jednoznacznie charakter opi-
sowy. Ze wzgledu na zawartos¢ intelektualng takich oznaczen majg one charakter
wytgcznie opisowy i jako znaki towarowe dla oznaczenia czasopism krzyzéwkowych
nie powinny by¢ rejestrowane ani chronione. Mniej oczywista jest ocena dotyczaca
stowa ,panoramiczne”. Jezeli jednak, jak to ustalita Komisja Odwotawcza przy Urze-
dzie Patentowym w oparciu o opisy roznych zabaw logicznych i definicje rodzajow
krzyzowek zawarte w leksykonach (,Leksykon termindéw szaradziarskich i pokrew-
nych”, ,Praktyczny stownik wspoétczesnej polszczyzny”) oraz w innej literaturze
przedmiotu, a takze w oparciu o ztozone do akt postepowania liczne wydawnictwa
szaradziarskie, stowo ,panoramiczne” identyfikuje (oznacza, okresla) pewien rodzaj
(typ, odmiane) krzyzowki, to rowniez oznaczenie typu ,,100 panoramicznych” ma je-
dynie charakter opisowy, poniewaz jednoznacznie opisuje zawarto$¢ czasopisma
krzyzéwkowego jako towaru, wyraznie informujgc odbiorce (nabywce) tego towaru,
Ze wewnatrz czasopisma znajdzie sto krzyzéwek panoramicznych. Jezeli, jak ustalita
Komisja Odwotawcza, uzywane przez obie strony sporu napisy na wydawanych
przez nie czasopismach krzyzéwkowych okreslajgce ilos¢ i rodzaj umieszczonych w

tych czasopismach krzyzéwek majg charakter wytgcznie opisowy, to nie majg one



17

zdolnosci odrozniajgcej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy o
znakach towarowych i nie nadajg sie do rejestracji jako znaki towarowe.

Ocena charakteru oznaczenia powinna by¢ dokonywana w odniesieniu do in-
tegralnej catosci oznaczenia czyli wszystkich jego elementdw tgcznie (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 11 marca 1999 r., Il RN 136/98, OSNAPIUS 2000 nr 1,
poz. 2). W rozpoznawanej sprawie ocenie podlega znak stowny skfadajacy sie z
dwaoch stéw |, ktéry jedynie w catosci moze by¢ poddany analizie z punktu widzenia
przestanek okreslonych w art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Stad tez ar-
gumentacja rewizji nadzwyczajnej dokonujgca odrebnej analizy pojecia ,panora-
miczne” oraz liczby ,100” (,w jakims sensie symbolicznej”) nie jest wtasciwym podej-
Sciem do analizowanego zagadnienia prawnego.

W ocenie Sgdu Najwyzszego znak 100 PANORAMICZNYCH nie posiada do-
statecznych znamion odrdzniajgcych w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej ustawy. W
kwestii zdolnosci odrozniajgcej danego znaku, zarbwno pierwotnej, jak i wtornej,
kryterium rozstrzygajgcym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona od-
rézniajgce, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odrézniajgce. Uzycie stowa
,panoramiczne" dla oznaczania towarow w postaci czasopism zawierajgcych krzy-
z6wki panoramiczne, wywotuje u przecietnego odbiorcy tego rodzaju towaréw - nie
tylko hobbysty, ale ogdlnie osoby zainteresowanej rozwigzywaniem krzyzéwek - jed-
noznaczne skojarzenia z rodzajem krzyzéwek, a zatem przecietny odbiorca identyfi-
kuje to oznaczenie nie z okreslonym przedsigbiorcg (przedsiebiorstwem jako zrédtem
pochodzenia towaru), lecz z tym, ze czasopismo w ten sposdb oznaczone poswieco-
ne jest problematyce krzyzéwek panoramicznych. Ten stan rzeczy - jak wynika z
ustalen Komisji Odwotawczej - istniat juz przed zgtoszeniem oznaczenia 100 PANO-
RAMICZNYCH do rejestracji jako znaku towarowego, a wiec przed 8 listopada 1995
r. Nalezato zatem przyjaé, ze powyzsze oznaczenie nie ma charakteru znaku towa-
rowego, poniewaz nie ma pierwotnej zdolnosci odrozniajgcej jako oznaczenie wy-
tacznie opisowe - informujgce o zawartosci towaru (rodzaju i ilosci opublikowanych w
czasopismie krzyzéwek) - i nie nabyto rowniez wtdrnej zdolnosci odrézniania w zna-
czeniu przyjetym na wstepie. Jak wynika z ustalen Komisji Odwotawczej przy Urze-
dzie Patentowym RP, zaréwno przed zgtoszeniem do rejestracji znaku 100 PANO-
RAMICZNYCH, jak i po rejestracji tego znaku, w obrocie byty uzywane - na rynku
wydawnictw szaradziarskich lub tylko krzyzéwkowych - liczne oznaczenia zawierajg-

ce zestawienia roznych liczb oraz stow ,panoramiczne”, ,krzyzowki panoramiczne”
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lub ,krzyzéwki” bez oznaczenia rodzaju tych krzyzéwek. W tych okolicznosciach pra-
widtowa jest ocena Komisji, ze oznaczenie ,100 panoramicznych” ze wzgledu na fakt
uzywania podobnych oznaczen (wielu wariantdéw potgczen liczb i stéw) przez réznych
wydawcow czasopism krzyzéwkowych, nie mogto naby¢ wtornej zdolnosci odréznia-
jacej, nawet gdyby zatozy¢, Ze nie jest to jedynie informacja o liczbie i rodzaju krzy-
zéwek w numerze czasopisma (chociaz takg wtasnie informacje oznaczenie to sta-
nowito). Niezaleznie od tego nalezy stwierdzi¢, ze przyznanie wytgcznego prawa do
uzywania znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH jednemu przedsiebiorcy mo-
gtoby istotnie ograniczy¢ swobode innych przedsiebiorcow w zakresie przekazywania
w tej formie informaciji o swoich towarach. W rezultacie trafne jest stanowisko Komisji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP o braku zdolnosci odrézniajgcej znaku
towarowego 100 PANORAMICZNYCH. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru
z przedsiebiorstwa przedsiebiorcy uprawnionego z rejestracji znaku towarowego,
lecz o pewnych wiasciwos$ciach towaru, jakim jest czasopismo krzyzowkowe, co sta-
nowi oznaczenie niedajgce wystarczajgcych podstaw odrozniajgcych pochodzenie
towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, ze znak towarowy
moze petni¢ i czesto petni funkcje reklamowg lub informacyjna, nie oznacza to, ze do
tych funkcji sprowadza sie warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej erga
omnes. Niezbedng przestankg przyznania okreslonemu znakowi zdolnosci odroznia-
jacej i jego rejestracji jest mozliwosc¢ realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia
towaru jako pochodzgcego od okreslonego przedsiebiorcy (z okreslonego przedsie-
biorstwa). Sporny znak jako oznaczenie opisowe w odniesieniu do czasopism krzy-
z6éwkowych nie moze petni¢ funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go
jako znak towarowy.

Okolicznosé¢, ze sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrotem, nie po-
zbawia go funkcji opisowej. Skrot ten (,100 panoramicznych”) nie czyni z omawiane-
go oznaczenia znaku o innej tresci informacyjnej niz tre$¢ wynikajgca z oznaczenia
petnego (,100 krzyzéwek panoramicznych” albo , 100 panoramicznych krzyzéwek”).
Brakujgcy element oznaczenia (,krzyzowek”) jest dla przecietnego odbiorcy czaso-
pism krzyzowkowych tatwo domysiny. Nie chodzi tu przy tym o jakie$ posrednie sko-
jarzenia stanowigce efekt gry wyobrazni lub skomplikowanych proceséw intelektual-
nych, ale wkasnie o natychmiastowg reakcje umystu. Kwestia zawartosci informacyj-
nej znaku 100 PANORAMICZNY CH nie powinna budzi¢ watpliwosci. Znak ten, w

kontekscie towaru, do ktérego oznaczania stuzy (czasopism krzyzowkowych), jest
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odczytywany przez przecietnego odbiorce jako informacja (opis), ze czasopismo za-
wiera sto krzyzowek zwanych potocznie panoramicznymi.

Rejestracja nazw rodzajowych ma w efekcie skutek antykonkurencyjny, skoro
konkurujgcy ze sobg przedsiebiorcy, ktdrzy mieli dotychczas nieskrepowany dostep
do rynku i mogli z sobg konkurowac lepszg jakoscig lub poziomem technicznym wia-
snych towarow, w razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego
zawierajgcego oznaczenie bedgce nazwg rodzajowg, zaczynajg napotykac trudnosci
zwigzane z brakiem mozliwosci uzywania oznaczen stanowigcych nazwy rodzajowe,
poniewaz narazitoby ich to na zarzuty naruszenia praw wynikajgcych z rejestracji
znaku towarowego.

Prezes Urzedu Patentowego RP w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej
stwierdzit miedzy innymi, ze ,wydaje sie”, iz 100 jako w pewnym sensie liczba sym-
boliczna nie musi rodzi¢ skojarzenia, ze towar nig oznaczony zawiera takg wtasnie
ilos¢ utworow, ,wydaje sie” w zwigzku z tym, ze jest to wyrdznik numeryczny czaso-
pisma, ktéry nie wskazuje w rzeczywistosci jego specyfiki oraz istotnej wiasciwosci,
oraz ,wydaje sie”, ze przedmiotowy znak nie ma charakteru rodzajowego, a jego opi-
sowos$¢ - ze wzgledu na wymagania wytgcznego i bezposredniego charakteru opisu -
nie przedstawia sie jako niewatpliwa. Tego rodzaju argumentacja wskazuje na to, ze
W rozpoznawanej sprawie kwestia zdolnosci odrozniajgcej znaku byta ocenna, ina-
czej méwigc kwalifikacja prawnej podstawy uniewaznienia znaku towarowego wyma-
gata od Komisji Odwotawczej dokonania ocen w oparciu o zgromadzony i prawidtowo
oceniony materiat dowodowy. Wnoszgcy rewizje nadzwyczajng nie wskazat jednak
jako jej podstawy naruszenia przepiséw prawa procesowego odnoszgcych sie do
dokonywania ustalen faktycznych, ani nie przedstawit argumentéw prawnych wska-
zujgcych na razgce naruszenie zaskarzonym orzeczeniem Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym RP prawa procesowego. Nalezy w zwigzku z tym stwierdzic,
ze podstawg uwzglednienia rewizji nadzwyczajnej jest razgce, a zatem kwalifikowane
naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjecia, aby za
razgce naruszenie prawa uznac ocene co do braku pierwotnej i wtdrnej zdolnosci
rejestrowej znaku 100 PANORAMICZNYCH dokonang w zaskarzonej decyzji Komisji

Odwotawczej.

Biorgc powyzsze pod uwage, Sad Najwyzszy na podstawie art. 39312 k.p.c.w

zwigzku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cy-
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wilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadtosciowe i Prawo o
postepowaniu uktadowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o

kosztach sgdowych w sprawach cywilnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr
43, poz. 189 ze zm.) orzekt jak w sentenciji.



