Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r.
Il RN 240/01

Forma przestrzenna bedaca odzwierciedleniem towaru i uwarunkowana
wylacznie wiasciwosciami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolnosci odréz-
niajacej, a takze nie moze naby¢ wtérnej zdolnosci odrézniajacej, wymaganych

dla rejestracji znaku towarowego.

Przewodniczgcy SSN Andrzej Wrobel, Sedziowie SN: Katarzyna Gonera

(sprawozdawca), Jerzy Kwasniewski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2003 r.
sprawy ze skargi Spofki ,Kirkbi” A/S Billund, Dania od decyzji Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku
towarowego [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego RP
od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.

Uzasadnienie

Urzad Patentowy RP decyzjg z dnia 4 lutego 1998 r. zarejestrowat pod nume-
rem [...] na rzecz zgtaszajgcej - Spotki Kirkbi A/S z siedzibg w Billund, Dania, znak
towarowy przestrzenny do oznaczania programow do gier komputerowych, zabawek,
gier i przedmiotéw do zabawy, w klasie towaréw 9 i 28. Znak zostat zgtoszony jako
czarno-biaty (a wtasciwie monochromatyczny, tj. bez zastrzegania jakiegokolwiek
koloru) i opisany jako: ,Znak przestrzenny w postaci trojwymiarowej formy prostokat-
nego pryzmatycznego elementu budowlanego - zabawki, na ktérego ptaskiej po-
wierzchni umieszczony jest prostokatny szereg cylindrycznych wystepow - wg zata-
czonych odbitek”. Wobec wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego sprze-
ciw zgtosita C. Spdétka z 0.0. z siedzibg w W., Polska, twierdzgc ze zgtoszona forma

przestrzenna przedstawia klocek, a wiec jednoznacznie wskazuje na rodzaj towarow,



do ktérych oznaczania jest przeznaczona, co oznacza, ze oznaczenie to nie spetnia
ustawowych warunkéw wymaganych do rejestracji znaku towarowego i zgodnie z art.
7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie moze by¢ zarejestrowane.

Decyzjg z 15 wrzesnia 1998 r. [...] wydang w postepowaniu spornym Urzad
Patentowy RP, na wniosek C. Spofki z 0.0. w W. uniewaznit, na podstawie art. 49
ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-
rowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm., powotywanej w dalszym ciggu jako u.z.t.), prawo
z rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] ,czesciowo w zakresie klockéw”.

Urzad Patentowy podzielit stanowisko uprawnionej z rejestracji znaku Kirkbi
A/S, Zze nie narusza przepiséw art. 4 i art. 7 u.z.t. rejestracja znaku przestrzennego w
formie plastycznej, tréjwymiarowej oraz ze z przepisu art. 4 u.z.t. nie wynika zakaz
rejestracji w charakterze znaku towarowego formy przestrzennej bedgcej zarazem
wyrobem, czyli znaku, ktéry sam w sobie jest towarem. Jednak nie kazda forma
przestrzenna moze byc¢ zarejestrowana jako znak towarowy. Przepis art. 4 u.z.t. wy-
raznie okresla kryteria, jakim powinien odpowiada¢ znak towarowy, aby mogt by¢
zarejestrowany. Znakiem towarowym podlegajgcym rejestraciji jest tylko takie ozna-
czenie, ktore nadaje sie do odrézniania towardw i ustug okreslonego przedsiebior-
stwa od towardw i ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw, czyli oznacze-
nie majgce dostateczne znamiona odrozniajgce w zwyktych warunkach obrotu go-
spodarczego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem prawa z rejestracji jest znak
przestrzenny w postaci klocka z wystajgcymi wypustkami, stuzgcy miedzy innymi do
oznaczania klockow konstrukcyjnych (zabawek). Zdaniem Urzedu Patentowego
znak, ktory sam jest towarem - klockiem i stuzy do oznaczania towarow - klockéw,
nie posiada dostatecznych znamion odr6zniajgcych, poniewaz jest to znak prze-
strzenny wynikajacy z natury przedmiotu. Jest to forma, ktérej posta¢ wyznaczajg
funkcje przedmiotu - klocka, o czym swiadczg wypustki petnigce role zaczepdw, po-
nadto jest to forma, ktéra ma na celu uzyskanie okreslonego rezultatu praktycznego -
informuje o konstrukcji i wygladzie oznaczonego towaru (ma charakter ogélnoinfor-
macyjny). Rejestracja znaku przedstawiajgcego konkretny towar na rzecz jednego
podmiotu narusza przepisy art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz uniemozliwia produkcje klockow z
zaczepami innym podmiotom, monopolizujgc polski rynek. Zarejestrowany znak [...]
nie ma charakteru wyrdzniajgcego, poniewaz przecietny odbiorca w zwyktych warun-

kach obrotu gospodarczego nie bedzie mogt zindywidualizowac¢ towaru na rynku w



odniesieniu do konkretnego producenta - w tym przypadku Kirkbi A/S, ale bedzie po-
strzegat jedynie jego przydatnosc¢ do zabawy, np. konstruowania budowli.

Kirkbi A/S wniosta odwotanie od powyzszej decyzji, twierdzgc, ze analiza
zdolnosci rejestracyjnej zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego prowadzi
do wniosku, ze nie istniejg przestanki wytgczenia tego znaku przestrzennego - beda-
cego ksztaltem towaru - od rejestracji. Znak towarowy [...] nie jest okreslony charak-
terem towaru. Klocki LEGO nalezg do rodziny gier konstrukcyjnych charakteryzuja-
cych sie tym, ze poszczegolne elementy mogg by¢ ze sobg dowolnie zestawiane i
roztgczane. Na Swiecie istnieje wiele innych zabawek “zaciskowych”, w tym klockow,
0 zupetnie innych ksztattach. Ksztatt klocka LEGO nie jest jego najwazniejszg warto-
Scig. Wiele jest i wiele moze jeszcze by¢ odmian klockow zaciskowych i wszystkie
one moga korzystac z ochrony jako wyrdzniajgce znaki towarowe. Ksztatt towaru
wedtug rejestracji [...] nie jest konieczny dla uzyskania wtasno$ci technicznych towa-
ru. Dla postawionego klockom LEGO zadania konstrukcyjnego nie ma znaczenia
ksztatt tgczonych cegietek ani zastosowane tuleje oraz okrggte wystepy mocujgce.
Ten sam cel mozna osiggngc na nieskonczenie wiele sposobow. Zastosowanie roz-
wigzan o innych ksztattach dawatoby te same efekty i umozliwiatoby legalng egzy-
stencje na rynku wyrobdw réznych producentéw. Ksztatt towaru wedtug rejestracii
[...] nie nadaje temu towarowi istotnej wartosci. Nie ksztalt klocka wedtug rejestracji
[...] stanowi o atrakcyjnosci wyrobu. Nadaje on jedynie ceche wyrdzniajgcg znakowi
towarowemu, natomiast reputacja wyrobu wynika z jego wysokiej jakosci i reputacii
firm Lego i Kirkbi. Mimo ze w wielu krajach zostaty wprowadzone ograniczenia doty-
czgce rejestracji ksztattu towaru jako znaku towarowego, klocek LEGO uzyskat tam
ochrone (miedzy innymi w Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Grecji, na Wegrzech).
Uniewaznienie rejestracji znaku [...] spowodowatoby lawinowe nasladownictwo kloc-
kow, niedoréwnujgcych jakoscig oryginatowi, na czym w efekcie stracitaby nie tylko
Kirkbi A/S, lecz takze konsumenci. W uzupetnieniu odwotania Kirkbi A/S podniosta,
ze klocek LEGO posiada pierwotng zdolnos$¢ odrdzniajgcg dzieki oSmiu wypustkom
w ksztatcie walca na Scianie prostopadtoscianu (art. 4 u.z.t.). Powotujgc sie na tres¢
opinii dra B. Bischopa - Wengera, wydanej na potrzeby postepowania rejestrowego
toczgcego sie przed szwajcarskim urzedem patentowym, odwotujgca sie stwierdzita,
iz rezultat polegajgcy na tarciowym tgczeniu klockdw mozna uzyskac takze przy uzy-
ciu innych srodkow technicznych niz wypustki (zaczepy) takie jak na klocku LEGO.

Wskazata réwniez, ze Polska jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o ochronie



wiasnosci przemystowej, z czego wynika, ze w odniesieniu do klocka LEGO zareje-
strowanego w kraju pochodzenia (Danii) obowigzuje zasada telle-quelle (art. 6
quinquies B i C Konwencji Paryskiej). Pierwsza sprzedaz klockéw LEGO nastgpita w
Polsce w 1973 r., po roku 1989 r. sprzedaz tych klockow rosta, zas w 1995 r. rozpo-
czetfa dziatalnosc¢ polska spétka grupy LEGO (art. 6 quinquies C1 Konwencji Pary-
skiej). Ponadto w uzupetnieniu odwotania wskazano, ze znak towarowy (klocek
LEGO) jest w Polsce znakiem powszechnie znanym i uzyskat wtérng zdolnos$¢ reje-
stracyjng. Odwotujgca sie podniosta rowniez, iz klocek LEGO uzyskat ochrone jako
wspolnotowy znak towarowy, zatem korzysta z ochrony na terytorium catej Unii Eu-
ropejskiej, a Polske wigze z Unig umowa stowarzyszeniowa, ktérej art. 66 wyraza
wole zblizenia ustawodawstwa wewnetrznego w zakresie wtasnosci intelektualnej do
poziomu ochrony w Unii Europejskiej.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP decyzjg z dnia 12 marca
2001 r. [...] utrzymata w mocy zaskarzong decyzje.

Komisja Odwotawcza ustalita, ze poprzedniczka odwotujgcej sieg, tj. Lego
System A/S z Danii, uzyskata w Polsce ochrone na kolorowy (kolory znaku: czerwo-
ny, czarny, biaty i zotty) znak obrazowy (graficzny) [...] z pierwszenstwem wynikajg-
cym ze zgtoszenia w Danii z mocg od dnia 17 wrze$nia 1987 r., do oznaczania w
klasie 28 nastepujgcych towarow: gry, zabawki, artykuty gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe. Ochrona tego znaku zostata przedtuzona do 17 wrzesnia 2007 r.
Jest to znak obrazowy, a nie przestrzenny, wobec czego ochrona nie odnosi sie do
klocka z oSmioma wypustkami jako figury przestrzennej, lecz do jego ptaskiego, kolo-
rowego wizerunku, ktory ma stuzy¢ do oznaczania towaréw wymienionych w decyzji
o rejestracji. W wykazie tych towardéw nie zostat wymieniony pojedynczy klocek. Na-
stepnie Kirkbi A/S uzyskata w Polsce ochrone z mocg od 6 marca 1995 r. na dwa
znaki przestrzenne bez okreslenia koloréw: [...] w klasie 28 oraz [...] w klasach 9 i 28.
W podaniu o rejestracje tych znakow w Polsce pozwana oswiadczyta, ze nie ubiega
sie o rejestracje znaku w takiej samej postaci jak w panstwie pochodzenia (tj. w Da-
nii). Z dostarczonego wypisu z dunskiego rejestru wynika, ze w Danii zostat zareje-
strowany inny znak niz znaki zarejestrowane w Polsce i dlatego, zdaniem Komisji
Odwotawczej, powotywanie sie w odwotaniu na przepisy dotyczgce zasady telle-
guelle nalezy uznac¢ za nieporozumienie. Z dostarczonego odpisu dunskiej rejestracji
znaku nie wynika nawet, czy w Danii zostat zarejestrowany znak obrazowy czy prze-

strzenny, ani jakie kolory zostaty zastrzezone. Mozna jedynie domniemywac, ze w



Danii znak zostat zastrzezony jako przestrzenny i w kolorze czerwonym, poniewaz w
Swiadectwie na znak wspodlnotowy powotano wczesniejszg dunskg rejestracje. W
Niemczech z mocg od 25 stycznia 1995 r. zostat zarejestrowany trojwymiarowy
(przestrzenny) znak towarowy w postaci klocka z osSmioma wypustkami w kolorze
czerwonym, bez powotywania rejestracji macierzystej (a wiec bez stosowania zasady
telle-quelle) i na rzecz innego podmiotu niz Kirkbi A/S. Podobnie OHIM - Urzad do
spraw Harmonizacji na Rynku Wewnetrznym w Alicante zarejestrowat klocek z
osmioma wypustkami (zaczepami) w kolorze czerwonym z mocg od 1 kwietnia 1996
r. do oznaczania towaréw w klasach 9 i 28. W swiadectwie rejestracji zaznaczono, ze
znak nabyt wyrdzniajgcy charakter przez uzytkowanie, czyli ze nabyt wtérng zdolnosc¢
odrdzniajgcg. Komisja Odwotawcza uznata, ze znak przestrzenny w postaci klocka
zarejestrowany w Polsce na rzecz Kirkbi A/S nie jest tozsamy ze znakami zareje-
strowanymi w Danii, Niemczech i przez OHIM, a zatem powotywanie si¢ na zasade
telle-quelle lub na umowe stowarzyszeniowg Polski z Unig Europejskg jest niesku-
teczne. Kirkbi A/S uzyskata w Polsce ochrone szerszg niz w Danii, Niemczech lub na
terenie UE. Oceniajgc pierwotng i wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcg znaku towarowego
trojwymiarowego (przestrzennego) w postaci klocka, Komisja Odwotawcza stwier-
dzita, ze znak towarowy zarejestrowany pod nr [...] nie posiadat w dacie zgtoszenia
pierwotnej zdolnosci odrozniajgcej, ani tez nie nabyt wtdrnej zdolnosci odrézniajgce;.
Tego typu klocki konstrukcyjne sg znane na catym swiecie od dziesigtkow lat z roz-
wigzan Anglika Harry'ego Fishera Page'a, chronionych brytyjskimi patentami udzielo-
nymi w latach 1939, 1944 i 1945. Ochrona patentowa juz wygasta. Kirkbi A/S nie
kwestionowata, ze klocek z wypustkami byt wczesniej chroniony patentami, a zatem
w dniu zgtoszenia do rejestracji w Polsce nie mogt posiadac pierwotnej zdolnosci
odrézniajgcej jako ksztalt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie zabawek -
klockéw. Cecha wtornej zdolnosci odrézniajgcej wymaga wykazania, ze w $wiado-
mosci odbiorcow (konsumentow) wytworzyto sie trwate przekonanie o istnieniu
zwigzku miedzy towarem a jego producentem. Kirkbi A/S nie przedtozyta dowodéw
na okolicznosc, ze w piecioletnim okresie poprzedzajgcym zgtoszenie znaku do reje-
stracji byta wytgcznym podmiotem uzywajgcym w Polsce znaku przestrzennego w
postaci klocka z o§mioma wypustkami. Rowniez Urzad Patentowy RP rejestrujgc
sporny znak towarowy nie zbadat, czy w piecioletnim okresie poprzedzajgcym dzien
zgtoszenia Kirkbi A/S byta w Polsce jedynym i wytacznym podmiotem wprowadzaja-

cym do obrotu zestawy klockéw zawierajgce miedzy innymi klocki z oSmioma wy-



pustkami. To zaniechanie doprowadzito w ocenie Komisji do sytuacji, w ktérej inni
przedsiebiorcy zostali z dnia na dzien pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania
do obrotu klockéw z osmioma wypustkami, mimo ze nie naruszyli niczyich praw wy-
tgcznych, gdyz zagraniczne patenty na klocki z zaczepem w postaci walca wygasty
kilkadziesigt lat wczes$niej, a w Polsce nie byty w ogdle chronione. Decyzja uwzgled-
niajgca wniosek o rejestracje prowadzita praktycznie do udzielenia ochrony szerszej
od wygastej ochrony patentowej. Odnoszac sie do przedtozonej przez pozwang opinii
dra Bischopa-Wengera, Komisja Odwotawcza uznata, iz jest ona w znacznej czesci
nieczytelna z powodu braku zatgcznikow i nieprzydatna w niniejszej sprawie, ponie-
waz nie odnosi sie do pierwotnej i wtdrnej zdolnosci rejestracyjnej klocka w odniesie-
niu do terytorium Polski.

Rewizje nadzwyczajng od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Paten-
towym RP z 12 marca 2001 r., utrzymujgcej w mocy decyzje Urzedu Patentowego z
15 wrzesnia 1998 r. uniewazniajgcag prawo z rejestracji znaku towarowego [...]
udzielone na rzecz Kirkbi A/S z siedzibg w Billund, Dania, w czesci dotyczacej kloc-
kow, wnidst Prezes Urzedu Patentowego RP, zarzucajgc zaskarzonej decyzji razgce
naruszenie prawa poprzez: 1) btedne zastosowanie art. 29 w zwigzku z art. 4, art. 7
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr
5, poz. 17) oraz btedne zastosowanie art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej o Ochro-
nie Wiasnosci Przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 91, poz.
51), 2) niezastosowanie art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 88, art. 107 § 1 i 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. 21980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.), 3) btedne zastosowanie § 2 rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postepowania spornego i od-
wotawczego oraz optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw i wzorow uzytkowych
(Dz.U. Nr 36, poz. 160).

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego wskazat
na btedne zastosowanie art. 30 ust. 1 u.z.t., okreslajgcego przestanki uniewaznienia
prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z trescig art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnio-
skiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego moze wystgpi¢ kazdy,
kto ma w tym interes prawny. Od spetnienia materialnej przestanki w postaci istnienia
po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w uniewaznieniu prawa z rejestracji da-
nego znaku towarowego zalezy bowiem legitymacja czynna do wszczecia i wystepo-

wania w charakterze strony w postepowaniu o uniewaznienie tego znaku towarowe-



go. W zwigzku z tym Urzad Patentowy oraz Komisja Odwotawcza jako organy orze-
kajgce w sprawie dotyczacej uniewaznienia praw z rejestracji znaku towarowego sg
zobligowane w pierwszej kolejnosci do zbadania z urzedu czy wnioskodawca wyste-
pujacy z zgdaniem uniewaznienia prawa legitymuje sie interesem prawnym w rozu-
mieniu ustawy o znakach towarowych. Wskazujgc na r6zne koncepcje doktrynalne
rozumienia pojecia ,interes prawny”, zarowno w ogolnym postepowaniu administra-
cyjnym, jak i w szczegolnosci w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest uniewaz-
nienie lub wygaszenie znaku towarowego, Prezes Urzedu Patentowego przychylit sie
do stanowiska przedstawionego przez Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 27 maja 1999
r., lIRN 5/99 (OSNP 2000 nr 9, poz. 337), zgodnie z ktérym interesem prawnym jest
indywidualny interes oparty na przepisie prawa materialnego, co oznacza, ze z wnio-
skiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego moze wystgpic tylko
taki podmiot, ktory wykaze, ze rejestracja okreslonego znaku towarowego narusza
jego uprawnienia wynikajgce z przepiséw prawa. W niniejszej sprawie wnioskodawca
— C. Spotka z o.0. - wskazat jedynie, ze swoj interes prawny wywodzi z faktu produk-
cji i sprzedazy klockow podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego -
Kirkbi A/S, powotat sie ponadto na rzekome niebezpieczehstwo monopolizacji rynku
w drodze eksploatacji prawa z rejestracji znaku towarowego w formie klocka. Takie
ogolne sformutowania nie uzasadniajg, zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng,
istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, gdyz wnioskodawca nie wyka-
zat, iz istnieje po jego stronie obiektywna potrzeba ochrony jego praw. W opinii wno-
szgcego rewizje nadzwyczajng, z okolicznosci podanych przez wnioskodawce wyni-
ka jedynie, Ze jest on, jako konkurent uprawnionego, zainteresowany uniewaznie-
niem przedmiotowego prawa gtéwnie z powodow ekonomicznych. Jego potrzeba
uniewaznienia prawa z rejestracji znaku wynika zatem z interesu czysto faktycznego,
a nie prawnego. Prezes Urzedu Patentowego wskazat, iz w toku postepowania w
niniejszej sprawie ani Urzad Patentowy, ani dziatajgca przy nim Komisja Odwotaw-
cza nie zbadaly istnienia interesu prawnego jako przestanki warunkujgcej mozliwosc¢
dochodzenia przez wnioskodawce uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towaro-
wego. Organ administracji panstwowej zobowigzany do badania z urzedu, na kaz-
dym etapie postepowania, istnienia przestanki interesu prawnego wnioskodawcy wy-
stepujgcego o uniewaznienie znaku towarowego, pomijajgc ten obowigzek, zwtasz-
cza w sytuaciji kiedy brak przestanki zostat podniesiony przez uprawnionego w toku

postepowania, razgco naruszyt norme prawng zawartg w przepisie art. 30 ust. 1 u.z.t.



Ponadto wnoszacy rewizje nadzwyczajng wskazat, ze w postepowaniu tym doszto do
razgcego naruszenia prawa procesowego, gdyz organ administracji dziatat z pogwat-
ceniem ogolnej zasady postepowania administracyjnego wyrazonej w art. 6 k.p.a.,
ktdry naktada na organy administracji panstwowej obowigzek dziatania na podstawie
przepisow prawa. W niniejszej sprawie organy nie dziataty na podstawie przepisow
prawa, bowiem nie ustality istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. Po
dokonaniu prawidtowego ustalenia znaczenia normy prawnej zawartej w art. 30 u.z.t.,
uzalezniajgcej legitymacje do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa z re-
jestracji znaku towarowego od istnienia interesu prawnego, organy administracyjne
powinny byty, zdaniem Prezesa Urzedu Patentowego, przeprowadzi¢ postepowanie
dowodowe w celu ustalenia istnienia przestanki interesu prawnego po stronie wnio-
skodawcy. Bez przeprowadzenia postepowania dowodowego w tym kierunku nie
byto mozliwe dokonanie prawidtowej subsumciji stanu faktycznego pod dang norme.
Organ administracji panstwowej jest obowigzany wykazac¢ dziatanie na podstawie
prawa w ciggu catego postepowania przez przytoczenie w decyzji podstawy prawnej
i uzasadnienia prawnego (art. 107 § 1i § 3 k.p.a.). W niniejszym postepowaniu orga-
ny administracji nie wykazaty swego dziatania na podstawie przepiséw prawa, gdyz
w przedmiotowej decyzji brak jest jakiejkolwiek wzmianki co do zbadania przestanki
interesu prawnego, a tym samym brak jest réwniez informaciji, czy organ administracji
uznat te przestanke za udowodniong, na jakiej podstawie i ktérym srodkom dowodo-
wym dotyczgcym tej kwestii dat wiare. Podnoszgc naruszenie art. 107 k.p.a. Prezes
Urzedu Patentowego wskazat, ze norma zawarta w tym przepisie zostata pogwatco-
na nie tylko w zakresie regulacji dotyczgcych uzasadnienia, ale takze podpisu decy-
zZji. Decyzja z 12 marca 2001 r. wydana przez Komisje Odwotawczg obradujgcg w
sktadzie trzyosobowym nie zostata prawidtowo podpisana. Ksztatt przedmiotowej
decyzji ewidentnie wskazuje, ze brak jest podpiséw wszystkich oséb wchodzgcych w
sktad wydajgcego decyzje organu kolegialnego, jakim jest Komisja Odwotawcza. Na
oryginalnym egzemplarzu decyzji, pod jej uzasadnieniem, brak jest bowiem jednego
z podpisow cztonkéw Komisji Orzekajgcej. W ocenie wnoszgcego rewizje nadzwy-
czajng, Komisja Odwotawcza doreczajgc przedmiotowg decyzje bez jej podpisania,
w sposéb razgcy naruszyta art. 107 k.p.a. Pominigcie przez Komisje Odwotawczg w
postepowaniu o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestanki inte-
resu prawnego spowodowato, ze organ ten dziatat w tym postepowaniu rowniez z

naruszeniem zasady ogolnej wyrazonej w art. 8 k.p.a.



Zdaniem Prezesa Urzedu Patentowego, decyzja z 12 marca 2001 r. zostata
wydana réwniez z razgcym naruszeniem art. 29 u.z.t., ktory stanowi, ze prawo z reje-
stracji znaku towarowego moze by¢ uniewaznione w catosci lub czesci, jezeli nie byty
spetnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji okreslone w przepisach art. 4,
6-9 132 u.z.t. W opinii uprawnionego Kirkbi A/S zostaty spetnione wszystkie ustawo-
we warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego [...], a tym samym nie ist-
niaty przestanki do uniewaznienia, o ktérych mowa w art. 29 u.z.t; w konsekwencji
Komisja Odwotawcza utrzymujgc w mocy decyzje Urzedu Patentowego z 15 wrzes-
nia 1998 r. wydata orzeczenie z razgcym naruszeniem art. 29 u.z.t. w zwigzku z art.
417 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwenciji Paryskiej. Wnoszacy rewizje nadzwyczaj-
ng wskazat, iz w odwotaniu od decyzji wniesionym przez uprawnionego przedstawio-
no szerokg argumentacje na okolicznos¢ posiadania przez znak towarowy [...] do-
statecznych znamion wyrdzniajgcych, jednak argumenty te oraz zatgczone do akt
dowody zostaty zbagatelizowane w trakcie postepowania dowodowego i nie zostaty
przez organ orzekajgcy poddane analizie. Komisja Odwotawcza odniosta sie w poje-
dynczym zdaniu do jednego z dowodow (opinii dra Bishopa-Wengera), stwierdzajgc
ze jest nieczytelna oraz nieprzydatna, gdyz nie dotyczy pierwotnej zdolnosci rejestra-
cyjnej klocka w odniesieniu do terytorium Polski. Pozostate liczne dowody zgtoszone
przez uprawnionego, w postaci zdje¢ i rysunkéw klockow, nie zostaty poddane jakiej-
kolwiek analizie i ocenie. Zdaniem Prezesa Urzedu Patentowego, organ odwotawczy
prowadzit postepowanie dowodowe z razgcym naruszeniem nie tylko art. 77 k.p.a.,
ale rowniez art. 7 k.p.a., nakazujgcego organowi administracji podjg¢ wszelkie kroki
niezbedne do dokfadnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz zatatwienia sprawy.
Komisja Odwotawcza oceniajgc zdolnos¢ odrdzniajgcg znaku [...] dopuscita sie razg-
cego naruszenia art. 7 u.z.t., albowiem odeszta od zastosowania przestanek zdolno-
Sci rejestracyjnej znakow towarowych zawartych w tym przepisie (czyli de facto nie
zastosowata tego przepisu) na rzecz przestanki nowosci, relewantnej dla ochrony
wynalazkow lub wzoréw uzytkowych wedtug ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci. Tymczasem art. 4 ust. 1 u.z.t. definiujgc znak towarowy nie powotuje
sie na przestanke nowosci, ale stanowi, ze znakiem towarowym w rozumieniu ustawy
moze by¢ znak nadajgcy sie do odrdzniania towardow lub ustug okreslonego przed-
siebiorstwa od towardw lub ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw. Na-
tomiast art. 7 u.z.t. stanowi wytgcznie, ze dla rejestracji znaku towarowego wymaga

sie, aby znak miat dostateczne znamiona odrdzniajgce. W przepisie tym nie wyklu-
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cza sie rejestrowania znakow towarowych nieposiadajgcych cechy nowosci. Gdyby
znamie nowosci przesgdzac miato o zdolnosci rejestracyjnej znaku, tgczytoby sie to z
koniecznoscig odmowy rejestracji znakow powszechnie znanych lub zawierajgcych
stawne nazwiska, nazwy geograficzne czy wyrazy pospolite. Liczne rejestracje takich
znakow Swiadczg natomiast o takim kierunku interpretacji art. 7 u.z.t., ktéry nie tgczy
posiadania przez znak znamion odrozniajgcych z posiadaniem przez znak znamienia
nowosci. Wedtug Prezesa Urzedu Patentowego, bez znaczenia dla niniejszej sprawy
jest zakres udzielonej ochrony patentowej, gdyz ochrona ta obejmowata rozwigzanie
o charakterze technicznym i chronita sposéb tgczenia klockéw ze sobg, natomiast
udzielenie rejestracji na znak towarowy jest ochrong dla wytgcznego postugiwania
sie w obrocie oznaczeniem towarow w postaci trojwymiarowej bryty. Ponadto wno-
szgcy rewizje nadzwyczajng stwierdzit, ze w niniejszym postepowaniu nie przedsta-
wiono dowodu na okolicznos¢ udzielenia ochrony patentowej oraz jej zakresu. W
zwigzku z tym wszystkie rozwazania prowadzone przez Komisje Odwotawczg w tym
zakresie nie opierajg sie na zgromadzonym materiale dowodowym. Wywody te zo-
staly poczynione z razgcym naruszeniem przepisu art. 77 k.p.a., gdyz organ orzeka-
jacy zaniechat wykonania przewidzianego tam obowigzku i nie zgromadzit w sposob
wyczerpujgcy catego materiatu dowodowego, lecz sformutowat swe oceny odwotujgc
sie do zagadnien nieznajdujgcych potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy.
Dalsze zaniechania, ktorych przy podejmowaniu decyzji w niniejszej sprawie dopu-
Scita sie Komisja Odwotawcza, dotyczg postepowania dowodowego w zakresie roz-
patrywania naruszenia art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja odmowita za-
stosowania zasady ochrony znakow telle-quelle, uregulowanej w art. 6 quinquies
Konwencji Paryskiej, zgodnie z ktérym znak towarowy prawidtowo zgtoszony w pan-
stwie pochodzenia bedzie mogt by¢ zgtoszony i chroniony w takiej samej postaci w
innych panstwach, stwierdzita bowiem, ze nie zachodzi tozsamos$¢ pomiedzy zna-
kiem chronionym w kraju pochodzenia (w Danii), a znakiem zgtoszonym od ochrony
w Polsce. Powyzsza teza zostata oparta o dowolne ustalenia Komisji Odwotawczej,
ktéra btednie przyjeta w decyzji, ze skoro z wypisu z rejestru dunskiego wynika, iz
znak zarejestrowany przez Urzad Patentowy w Danii zostat zastrzezony w kolorach,
to oznacza, ze znak ten jest inny od polskiego znaku. Zdaniem wnoszgcego rewizje
nadzwyczajng, opisane dziatanie organu doprowadzito do wyciggniecia sprzecznych
wnioskéw, iz ochrona przestrzennego znaku zarejestrowanego w kraju pochodzenia

(Danii) jest inna niz w Polsce, poniewaz polska rejestracja nie wskazuje zadnego
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okreslonego koloru, a jednoczesnie polska ochrona znaku jest szersza, gdyz dotyczy
wszystkich koloréw. Wnoszacy rewizje nadzwyczajng podnidst, ze zakres zgtoszenia
znaku w postaci bryty w wersji monochromatycznej wynika z dostosowania sie zgta-
szajgcego do praktyki Urzedu Patentowego RP, ktory nie akceptuje zgtoszen znakdow
kolorowych z zastrzezeniem wszystkich kolorow. Zatem dla uzyskania tozsamosci
ochrony znaku, ktory w kraju pochodzenia chroniony jest dla wszystkich koloréw, w
Polsce konieczne jest jego zgtoszenie w wersji monochromatycznej. W ocenie wno-
szgcego rewizje nadzwyczajng, Komisja Odwotawcza nie prowadzgc zadnego po-
stepowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn ré6znego okreslenia ochrony toz-
samych znakoéw przestrzennych w roznych krajach oraz konstruujgc dowolne oceny
stanu faktycznego i prawnego naruszyta przepisy zawarte w tresci art. 77 i 80 k.p.a.
Ponadto wnoszacy rewizje nadzwyczajng wskazat, ze tres¢ przedmiotowej decyzji
pozostaje w sprzecznosci z trescig § 2 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26
kwietnia 1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwotawczego, w ktorym wy-
raznie uregulowano, ze to wnioskodawca we wniosku wszczynajgcym postepowanie
winien wskaza¢ srodki dowodowe. Natomiast Komisja Odwotawcza rozstrzygajgc
niniejszg sprawe przerzucita ciezar dowodu na uprawnionego z rejestracji znaku [...].
Prezes Urzedu Patentowego stwierdzit, ze przyjecie przez organ orzekajacy, iz wnio-
skodawca zostat poprzez rejestracje znaku [...] pozbawiony nabytych uprzednio
praw, odbyto sie réwniez z naruszeniem art. 80 k.p.a. Organ administracyjny uznat
za udowodniong okolicznos¢ utraty przez wnioskodawce prawa do produkcji i wpro-
wadzania do obrotu klockow, mimo Ze na fakt ten nie przedstawiono zadnych dowo-
ddéw, podobnie jak nie przedstawiono dowodow na okolicznosé, ze klocki takie byty
przez Spotke z 0.0. C. produkowane przed 6 marca 1995 r. W ocenie Prezesa
Urzedu Patentowego, potwierdzeniem okolicznosci, ze znak towarowy [...] posiada
znamiona odrozniajgce w rozumieniu art. 7 u.z.t., jest okoliczno$¢ uznania przed-
miotowego oznaczenia jako znaku towarowego nie tylko w kraju jego pochodzenia,
ale takze w wielu innych krajach europejskich (np. krajach Beneluxu, Grecji, Niem-
czech, Szwajcarii). Natomiast od momentu uzyskania przez Kirkbi A/S z siedzibg w
Billund, Dania, rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, znak éw korzysta z
ochrony na terytorium catej Unii Europejskiej. Wyrazona przez Polske wola zblizenia
ustawodawstwa wewnetrznego w zakresie wtasnosci intelektualnej do poziomu
ochrony w Unii Europejskiej (art. 66 umowy stowarzyszeniowej) musi takze rzutowac

na sposob interpretacji przepiséw prawa wewnetrznego juz w tej chwili. Postulat
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harmonizacji prawa przewiduje, iz polskie przepisy w zakresie wtasnosci przemysto-
wej oraz ich wyktadnia powinny mie¢ na celu uzyskanie rezultatu zbieznego z dyspo-
zycjg norm prawa europejskiego. Prezes Urzedu Patentowego wskazat na przyktady
~proeuropejskiej” wyktadni polskiego prawa, ktérych dostarcza w szczegolnosci
orzecznictwo Sgdu Najwyzszego (por. postanowienie z dnia 18 lutego 1993 r., | CRN
61/93, OSN z 1993 r. z. 11, poz. 204). W zwigzku z powyzszym uniewaznienie w
Polsce prawa z rejestracji znaku przestrzennego jest w ocenie wnoszgcego rewizje
nadzwyczajng sprzeczne z dgzeniami naszego panstwa do zblizenia poziomu
ochrony do standardow europejskich. Utrzymanie decyzji w obecnym ksztatcie moze
by¢ w przysztosci zrodtem wielu niepozgdanych rozbieznosci pomiedzy orzeczeniami
OHIM, urzedow patentowych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej oraz Urzedu

Patentowego RP.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Rewizja nadzwyczajna nie ma uzasadnionych podstaw. W zwigzku z podnie-
sionymi w niej zarzutami naruszenia prawa dwie kwestie wymagajg rozstrzygniecia:
po pierwsze - czy domagajgca sie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towaro-
wego Spotka z 0.0. C. w W. miata interes prawny, aby wystgpi¢ z takim wnioskiem,
po drugie - czy przedmiotowe oznaczenie miato dostateczng zdolnos¢ odrézniajacg
pierwotng i wtorng i czy mogto zostac zarejestrowane jako znak towarowy.

l. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o0 uznanie prawa z rejestracji znaku
towarowego za wygaste, jak réwniez o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towa-
rowego moze wystgpi¢ kazdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy ustawy o zna-
kach towarowych nie zawierajg legalnej definicji pojecia ,interes prawny”, pozosta-
wiajac jego wyktadnie doktrynie i judykaturze. W literaturze dotyczacej znakow towa-
rowych stwierdza sie, iz interes prawny w uniewaznieniu lub w uznaniu za wygaste
prawa z rejestracji majg miedzy innymi pozwany w sprawie o naruszenie prawa z
rejestracji znaku oraz osoba, ktorej wniosek o ustalenie przez Urzad Patentowy, ze
miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, ktérego uzywa lub zamie-
rza uzywac, nie zachodzi podobienstwo grozgce naruszeniem prawa, zostat oddalo-

ny (por. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych, Warszawa 1997, s. 222). Podobne
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ujecie interesu prawnego podmiotu ubiegajgcego sie o uniewaznienie prawa z reje-
stracji znaku towarowego prezentowane jest w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego.

W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., [ll RN 5/99 (OSNAPIUS 2000 nr 9, poz. 337,
dot. znaku towarowego C.), Sgd Najwyzszy przyjat, ze interesem prawnym w rozu-
mieniu art. 30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o ktérym mowa w art. 28 k.p.a., gdyz
przemawiajg za tym reguty wyktadni systemowe;. Interes prawny, o ktérym stanowi
art. 30 ust. 1 ustawy w zwigzku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie
prawa materialnego (np. ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidual-
nym. Oznacza to, iz z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towaro-
wego moze skutecznie wystgpic tylko taki podmiot, ktéry wykaze, Ze rejestracja
znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami
ustawowymi, a ponadto ze nie jest dopuszczalne wszczynanie postepowania w
sprawie o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony inte-
resu prawnego osoéb trzecich; w kazdym przypadku wnioskodawca musi uzasadni¢
istnienie w sprawie wiasnego interesu prawnego. Poglad ten zostat zaakceptowany
takze w innych wyrokach Sgdu Najwyzszego (por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., Ill
RN 53/01, OSNAPIUS 2002 nr 24, poz. 583, dotyczgcy znaku towarowego VALIDOL,
oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r., Il RN 218/01, niepublikowany, dotyczacy znaku
towarowego 100 PANORAMICZNYCH). W doktrynie prawa znakoéw towarowych oraz
w piSmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postepowania administracyjnego nie bu-
dzi ponadto watpliwosci, ze przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Ko-
deksu postepowania administracyjnego nie chronig intereséw faktycznych, ktére nie
majg oparcia w przepisach prawa stanowionego. Dominuje poglad, ze musi to by¢
obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym.

Interes prawny podlega badaniu przez organ patentowy wedtug kryteriow
okreslonych w art. 28 k.p.a. Interes ten musi kwalifikowa¢ okreslony podmiot jako
strone postepowania administracyjnego przez Urzedem Patentowym i Komisjg Od-
wotawczg. W postepowaniu spornym o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku to-
warowego stosuje sie bowiem przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, a
nie przepisu Kodeksu postepowania cywilnego. Interes prawny w postepowaniu ad-
ministracyjnym jest rozumiany inaczej niz interes, o jakim stanowi - na potrzeby pro-
cesu cywilnego - art. 189 k.p.c. Z tresci uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej zdaje sie
wynikac, ze sktadajgcy rewizje Prezes Urzedu Patentowego interpretuje pojecie inte-

resu prawnego, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t., nie na podstawie art. 28 k.p.a.,
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lecz na podstawie art. 189 k.p.c., tymczasem pojecia interesu prawnego na gruncie
prawa publicznego nie mozna utozsamiac z roszczeniem cywilnoprawnym. W
orzecznictwie Naczelnego Sgdu Administracyjnego - dotyczgcym art. 28 k.p.a. - jest
on rozumiany szeroko, a zatem brak jest przestanek do poszukiwania tak waskiego
rozumienia tego pojecia w odniesieniu do legitymacji uprawniajgcej do wystgpienia z
wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego, ktore praktycznie
eliminowatoby kontrole ex post inicjowang przez podmioty zainteresowane w stosun-
ku do zarejestrowanych znakow towarowych.

Sam wnoszgcy rewizje nadzwyczajng - powotujgc sie na poglady doktryny -
zdaje sie prezentowac stanowisko, ze interes prawny w uniewaznieniu prawa z reje-
stracji znaku towarowego ma miedzy innymi pozwany o naruszenie prawa z rejestra-
cji znaku albo osoba, ktérej wniosek o ustalenie przez Urzgd Patentowy, ze pomie-
dzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, ktérego uzywa lub zamierza
uzywacé, nie zachodzi podobienstwo grozgce naruszeniem prawa z rejestracji, zostat
oddalony. W zwigzku z tym podkreslenia wymaga, ze z powddztwa miedzy innymi
Kirkbi A/S z siedzibg w Danii (a takze z powddztwa Lego System A/S i Lego Trading
A/S z siedzibg w Danii) toczyt sie przeciwko pozwanej polskiej Spétce z 0.0. C. pro-
ces cywilny o zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji polegajgcych na produkciji
i wprowadzaniu do obrotu klockow konstrukcyjnych pod nazwg C., podobnych do
klockéw systemu LEGO. W procesie tym Sad Apelacyjny w Warszawie (w wyroku z
29 maja 2000 r., w sprawie | ACa 1590/99) oraz Sgd Najwyzszy (w wyroku z 11 lipca
2002 r., w sprawie | CKN 1319/00, dotychczas niepublikowany) wyrazity poglad, ze
pozwana Spotka z 0.0. Cobert nie dopuscita sie czyndw nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211). Przestankg domagania sie przez Spoétke Kirkbi
A/S zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu przez Spétke C. klockéw (za-
bawek) nie byly, co prawda, przystugujgce jej prawa z rejestracji znaku towarowego
(o czym swiadczy rozpoznanie sporu w ptaszczyznie przepiséw o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurenciji, a nie przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, w tym o
ochronie praw wytgcznych wynikajgcych z rejestracji znaku towarowego), tym nie-
mniej konflikt interesdw - nie tylko ekonomicznych, ale takze stricte prawnych - mie-
dzy obydwiema stronami postepowania spornego w sprawie uniewaznienia prawa z
rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] jest wyrazny. W uzasadnieniu wy-

roku z 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00, Sad Najwyzszy wyrazit poglad, ze zgdany
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miedzy innymi przez Kirkbi A/S zakaz nasladownictwa klockow konstrukcyjnych pro-
wadzitby wprost do powstania nieograniczonego zadnym terminem monopolu eks-
ploatacji okreslonego rozwigzania technicznego (technologicznego) i uniemozliwiatby
- lub co najmniej utrudniat - wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom zajmuja-
cym sie takg samg lub zblizong dziatalno$cig gospodarczg. Pozostawatoby to w
sprzecznos$ci z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci
gospodarczej i regutach uczciwej konkurencji. Sgd Najwyzszy stwierdzit ponadto, ze
podstawe dozwolonego kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczegdlnosci
budowy, konstrukciji i charakterystycznej formy zapewniajgcej uzytecznosc¢ lub
uwzgledniajgcej charakterystyczng forme produktu, stanowi art. 13 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, ze samo nasladownictwo towaréw
innego przedsiebiorcy, nie korzystajgcych ze szczegdlnej ochrony prawami wytgcz-
nymi (patent, prawo ochronne na wzoér uzytkowy, prawo wynikajgce z rejestracii
znaku towarowego), nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji. W tym
kontekscie - wynikajgcym z przytoczonych tez uzasadnienia wyroku Sgadu Najwyz-
szego w sprawie | CKN 1319/00 - interes prawny wnioskodawcy domagajgcego sie
uniewaznienia praw z rejestracji znaku towarowego polegatby na mozliwosci prowa-
dzenia konkurencyjnej dziatalno$ci gospodarczej zgodnie z konstytucyjng zasadg
wolnosci gospodarczej, wytyczonych obowigzujgcym porzgdkiem prawnym, w tym
zasadami uczciwej konkurencji oraz zasadami dotyczacymi ochrony wtasnosci prze-
mystowe;j.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego RP podnosi, ze ani
Urzad Patentowy jako organ pierwszej instancji, ani Komisja Odwotawcza jako organ
odwotawczy nie zbadaty interesu prawnego wnioskodawcy jako przestanki warunku-
jacej mozliwos¢ dochodzenia przez wnioskodawce uniewaznienia prawa z rejestracji
znaku towarowego, czym naruszyty art. 6, art. 8 i art. 107 k.p.a.

Komisja Odwotawcza stwierdzita tymczasem, ze Urzad Patentowy RP reje-
strujgc znak towarowy w postaci klocka na rzecz Kirkbi S/A nie zbadat wystarczajgco
starannie przestanek zdolnosci rejestracyjnej zgtoszonego znaku towarowego. To
zaniedbanie doprowadzito do sytuacji, w ktorej inni przedsiebiorcy (w tym wniosko-
dawca) z dnia na dzieh zostali pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do
obrotu zestawow klockow zawierajgcych miedzy innymi klocki o ksztatcie zarejestro-
wanym na rzecz Kirkbi A/S, czyli prostopadtfoscienne z oSmioma wypustkami, mimo

ze w ten sposob nie naruszali niczyich praw wytgcznych, bowiem zagraniczne pa-
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tenty na klocki z zaczepami (wypustkami) w ksztatcie walca wygasty kilkadziesiat lat
temu, a w Polsce w ogdle nie byty chronione. Przytoczony wywdd Komisji Odwotaw-
czej prowadzi do wniosku, ze interes prawny wnioskodawcy byt faktycznie rozwaza-
ny, w wyniku czego - przynajmniej w sposéb dorozumiany - organ odwotawczy przy-
jat, ze interes ten wynika ze swobody gospodarczej sprowadzajgcej sie miedzy in-
nymi do mozliwosci (swobody) produkowania towarow nawet konkurencyjnych w
stosunku do towardéw innych producentéw - w granicach dozwolonych prawem. Sta-
nowisko to nalezy podzieli€. Interes uczestnikow obrotu gospodarczego wyraza sie w
swobodnym dostepie do wszystkich mozliwych do wyobrazenia ksztattéw produko-
wanego towaru (w tym przypadku ksztattéw klocka - zabawki), ktore jednoczesnie nie
sg oznaczeniami posiadajgcymi dostateczne znamiona odrézniajgce w zwyktych wa-
runkach obrotu towarowego (art. 7 ust. 1 u.z.t.) , poniewaz informujg jedynie o prze-
znaczeniu, funkciji, wlasciwosciach uzytkowych (technologicznych) towaru bez posia-
dania cechy oznaczenia dajgcego wystarczajgce podstawy dla odrdznienia pocho-
dzenia towaru (art. 7 ust. 2 u.z.t.). Przy takim rozumieniu interesu prawnego wnio-
skodawca ma niewagtpliwie interes w domaganiu sie uniewaznienia znaku prze-
strzennego stanowigcego odwzorowanie ksztattu (formy) klocka jako towaru. Przyje-
cie odmiennego pogladu uniemozliwitoby praktycznie kontrole prawidtowosci reje-
stracji znakdéw towarowych, z punktu widzenia istnienia przestanek okreslonych w art.
7 u.z.t. na wniosek zainteresowanych uczestnikow obrotu towarowego.

Faktem jest, Ze uzasadnienia decyzji organéw patentowych obu instanciji nie
sg doskonate z punktu widzenia rozwazenia interesu prawnego wnioskodawcy. Ani w
decyzji Urzedu Patentowego, ani w decyzji Komisji Odwotawczej nie powotano sie w
sposoOb wyrazny na tresc¢ art. 30 ust.1 u.z.t., nie rozwazano tez w sposob wyrazny
istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Spotki z 0.0. C. Nie oznacza
to jednak razgcego naruszenia wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisow
prawa procesowego. Skoro sprawa zostata rozstrzygnieta merytorycznie, poniewaz
postepowanie doprowadzito do wydania decyzji o uniewaznieniu prawa z rejestracji
znaku towarowego [...] w czesci dotyczgcej klockdw, to oznacza, ze organy paten-
towe w sposéb dorozumiany przyjety, ze interes prawny po stronie wnioskodawcy
istnieje. Sprawa zostata rozpoznana i rozstrzygnieta w aspekcie przestanek material-
noprawnych z art. 4 i art. 7 u.z.t., a to oznacza milczgce przyjecie istnienia interesu

prawnego. Brak wypowiedzi w tej kwestii w motywach zaskarzonej decyzji jest wadg
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konstrukcyjng uzasadnienia, ktérej nie mozna jednak potraktowac jako razgcego na-
ruszenia prawa procesowego, nie jest natomiast naruszeniem art. 30 u.z.t.

Poglad prawny co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego,
przyjety w sposéb dorozumiany przez Komisje Odwotawczg, nie narusza art. 30 ust.
1 u.z.t. takze z innych przyczyn. Indywidualny i materialnoprawny interes wniosko-
dawcy wywodzi sie z przystugujgcego kazdemu przedsigbiorcy prawa do wyboru kla-
sycznych, oczywistych ksztattow produkowanego towaru. Argumentacja rewizji nad-
zwyczajnej dotyczgca tego, ze wnioskodawca nie ma interesu prawnego zastugujg-
cego na ochrone prawng, poniewaz powotuje sie jedynie na fakt produkcji i sprzeda-
zy klockow C. podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego Kirkbi A/S
klockéw systemu LEGO, nie zastuguje w tej sytuacji na uwzglednienie. Istnienie po
stronie wnioskodawcy - Spétki z 0.0. C. w W. - interesu prawnego do wstgpienia z
wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego
[...] wynika z okolicznosci prawnych i faktycznych. Spotka z 0.0. C. jako przedsie-
biorca produkujgcy plastikowe klocki konstrukcyjne kompatybilne z klockami systemu
LEGO, a wiec prowadzgcy dziatalnos¢ konkurencyjng w stosunku do Kirkbi A/S w
Danii, ma w oparciu o art. 30 ust. 1 w zwigzku z art. 29 i art. 7 ust. 2 ustawy o zna-
kach towarowych interes prawny do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa
z rejestracji znaku towarowego, uznajgc to oznaczenie za nieposiadajgce wystar-
czajgcych znamion odrozniajgcych.

Il. Zdolno$¢ odrdzniajgca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 u.z.t, znakiem towarowym moze by¢ znak
nadajgcy sie do odrozniania towardéw lub ustug okreslonego przedsiebiorstwa od to-
warow lub ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw. Powyzszy przepis jest
wyrazem funkcji znaku towarowego jako wiasciwego gospodarce instrumentu komu-
nikacji miedzy przedsiebiorcg a konsumentem towardéw lub ustug. Znak towarowy,
pozostajgc w fizycznym lub jedynie pojeciowym zwigzku z konkretnym egzempla-
rzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informacje, ze wszystkie towary tak
oznaczone pochodzg z jednego i tego samego zrédta podporzagdkowanego przed-
siebiorcy, ktdry jest uprawniony do uzywania znaku towarowego. Z przepisu art. 4
ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika takze, ze wskazang funkcje wyrozniania
towarow i ustug na podstawie ich pochodzenia moze realizowac tylko taki znak, ktory
ma zdolnos¢ odrdzniajgcg w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug. Z kolei,

przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, ze powyzszg zdolnoscig odrézniania (dosta-
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tecznymi znamionami odrozniajgcymi) znak towarowy powinien legitymowac sie w
zwyktych warunkach obrotu gospodarczego. Nalezy przyjaé, ze zdolno$cig odroznia-
nia w rozumieniu powotanych przepisow jest zdolnos¢ danego oznaczenia do prze-
kazywania informacji o pochodzeniu towaru z okreslonego przedsiebiorstwa. Zdol-
no$¢ odrézniania moze by¢ zdolnoscig pierwotng, wynikajgcg z natury oznaczenia,
wzglednie zdolnoscig wtorna, nabytg poprzez uzywanie danego oznaczenia jako
znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtérng zdolnosc¢
odrdzniania, jezeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolnosci stat sie w wyniku
uzywania nosnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o znakach
towarowych nie zawierata przepisu, ktéry przewidywatby mozliwo$¢ uzyskania przez
oznaczenie wtornej zdolnosci odrozniania (jak to ma miejsce w obecnie obowigzuja-
cym stanie prawnym, co wyraznie wynika z art. 130 ustawy - Prawo wtasnosci prze-
mystowej), to jednak zaréwno doktryna, jak i praktyka Urzedu Patentowego RP, do-
puszczaty rejestracje znaku towarowego, ktory uzyskat takg (wtérng) zdolnosc w
drodze uzywania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Do zwyktych warun-
kéw obrotu gospodarczego odsytat art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Row-
niez w stanie prawnym poprzedzajgcym wejscie w zycie ustawy - Prawo wtasno$ci
przemystowej nie miat znaczenia rodzaj zdolnosci odrozniania, przyjmowano bo-
wiem, ze art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych dotyczyt kazdej zdolnosci od-
rézniania znaku towarowego, takze wtornej.

Rozwazenia i oceny wymagato zatem w rozpoznawanej sprawie czy zareje-
strowany na rzecz Kirkbi A/S znak towarowy [...] miat pierwotng zdolno$¢ odrézniaja-
ca, a jezeli nie, to czy nabyt wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcy. Przepis art. 7 ust. 2
ustawy o znakach towarowych przewidywat, ze nie ma dostatecznych znamion od-
rézniajgcych znak, ktory stanowi tylko nazwe rodzajowg towardéw lub informuje jedy-
nie o wtasciwosci, jakosci, liczbie, ilosci, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, cza-
sie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkcji, przydatnosci towaru, badz inne po-
dobne oznaczenie nie dajgce wystarczajgcych podstaw odrozniajgcych pochodzenie
towaru. Wymienione oznaczenia mogg jednak by¢ zarejestrowane jako znaki towa-
rowe, jezeli nie bedg stanowic jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informaciji 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 przesa-
dza, czy wszystkie lub tylko niektore z wymienionych w tym przepisie oznaczen

mogg naby¢ zdolnos¢ odrdzniania wskutek uzywania w obrocie gospodarczym. Przy
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ocenie, czy oznaczenie posiada zdolnos¢ odrdzniania nalezy jednak uwzgledniaé
interes uczestnikow obrotu gospodarczego, ktory wyraza sie w swobodnym dostepie
do wszystkich oznaczen informujgcych o cechach (wtasciwosciach) towardéw lub
ustug. Taki interes mozna potwierdzi¢ tak dtugo, jak dtugo dany znak jest odbierany
jako informacja o przeznaczeniu lub wtasciwosciach (np. funkcjonalnych) towaru lub
ustugi. W przypadku wielu takich oznaczen, nawet dtugotrwate uzywanie w charakte-
rze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiebiorstwa,
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. Wskazany wyzej inte-
res uczestnikdéw obrotu gospodarczego nakazuje wytgczenie od rejestracji takich
oznaczen, poniewaz ich rejestracja prowadzitaby do monopolizacji uzywania tych
oznaczenh przez poszczegolnych przedsiebiorcow, co w rezultacie stanowitoby bar-
dzo powazne i nieuzasadnione ograniczenie dziatalnosci innych przedsigbiorcow.
Argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji od-
noszgca sie do tego aspektu sprawy nie jest doskonata, ale nie oznacza to jeszcze
razgcego naruszenia prawa materialnego - art. 29 w zwigzku z art. 4 i art. 7 u.z.t.
oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Pa-
tentowym RP ocenita, ze ,znak przestrzenny w postaci trojwymiarowej formy prosto-
katnego pryzmatycznego elementu budowlanego-zabawki, na ktérego ptaskiej po-
wierzchni umieszczony jest prostokatny szereg cylindrycznych wystepow - wg zata-
czonych odbitek” (zgodnie z opisem przedstawionym w zgtoszeniu) uzyty dla ozna-
czania klockéw jako zabawek konstrukcyjnych, nie posiadat w dacie zgtoszenia pier-
wotnej zdolnosci odrozniajgcej i nie nabyt w Polsce wtornej zdolnosci odrdzniajgce;j.
Przy ocenie pierwotnej zdolnosci odrozniajgcej powotata sie na to, ze zgtoszone do
rejestracji oznaczenie tréjwymiarowe nie jest uksztattowaniem jedynym w swoim ro-
dzaju lub niezwyktym w danej dziedzinie, lecz stanowi powielenie ksztattu znanego
przedmiotu (klocka) i jest powszechnie znang konfiguracjg dla przedmiotoéw w danej
klasie, a ponadto, ze klocek z wypustkami z jednej i tulejami z drugiej strony byt juz
kilkkadziesigt lat przed zgtoszeniem formy przestrzennej do rejestracji jako znaku to-
warowego chroniony patentami, a zatem w dniu zgtoszenia do rejestracji w Polsce
nie mogt posiadac pierwotnej zdolnosci odrdzniajgcej jako ksztatt pospolity, a nie je-
dyny w swoim rodzaju w klasie zabawek-klockow. Wbrew zarzutom rewizji nadzwy-

czajnej, odwotanie sie do ochrony patentowej nie oznaczato pomieszania przestanek
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zdolnosci patentowej i zdolno$ci rejestrowej (,nowos¢” przy patencie, ,dostateczne
znamiona odrézniajgce” przy znaku towarowym). Odwotanie sie do elementu nowo-
Sci (albo raczej braku nowosci) byto argumentem za oczywistoscig, pospolitoscig
ksztattu zgtoszonej do rejestracji formy przestrzennej, a wiec w istocie sprowadzato
sie do oceny znaku w aspekcie braku pierwotnej zdolnosci odrézniajgcej. Argumenty
Komisji Odwotawczej dotyczgce ochrony patentowej z lat 30-tych i 40-tych XX wieku
udzielonej na klocki konstrukcyjne nie miaty zatem na celu rozwazania przestanki
nowosci (ktora nie jest prawnie doniosta przy ocenie zdolnosci odrézniajgcej ozna-
czenia aspirujgcego do rejestracji w charakterze znaku towarowego), lecz podkresle-
nie, ze skoro ksztatt klocka konstrukcyjnego z zaczepami (wypustkami) byt chroniony
patentami, to znaczy, ze cechuje sie on okreslonymi wiasciwosciami funkcjonalnymi,
a zatem rejestracja tego ksztattu nie moze nastgpic, gdyz nie ma on dostatecznych
znamion odrozniajgcych jako forma przestrzenna informujgca jedynie o wiasciwo-
Sciach i funkcji towaru. Cecha funkcjonalna dominuje w zarejestrowanej formie prze-
strzennej - wypustki w ksztatcie walca, dzieki ktorym mozliwe jest tgczenie klockéw,
stanowig optymalne rozwigzanie z punktu widzenia funkcjonalnosci (jak wynika z
opinii dr Bishopa-Wengera).

Przy ocenie wtérnej zdolnosci odrézniajgcej Komisja Odwotawcza powotata
sie na to, ze uprawniona z rejestracji nie przedtozyta dowodu na to, ze w piecioletnim
okresie poprzedzajgcym zgtoszenie znaku do rejestracji byta wytgcznym podmiotem
uzywajgcym w Polsce formy przestrzennej w postaci prostopadtosciennego klocka z
osmioma wypustkami (zaczepami) w ksztatcie walca, a skoro warunek wytgcznosci
nie zostat spetniony, klocki o ksztatcie przestrzennym zgtoszonym do rejestracji nie
mogty naby¢ wtornej zdolnosci rejestracyjnej. Ten ostatni argument jest stusznie
krytykowany w rewizji nadzwyczajnej - rowniez z punktu widzenia braku wystarczaja-
cych podstaw faktycznych do jego sformutowania - nie ma to jednak wptywu na pra-
widtowos¢ ostatecznej oceny prawnej Komisji Odwotawczej co do braku wtornej
zdolnos$ci odrézniajgcej zarejestrowanego znaku.

W rozpoznawanej sprawie chodzi o specyficzny znak towarowy - forme prze-
strzenng, ktéra odwzorowuje doktadnie ksztatt towaru (produktu), a zatem o znak
bedacy samym towarem (klocek konstrukcyjny systemu LEGO). Nie ma przy tym
znaczenia, ze zarejestrowaniu podlegata tylko wierzchnia czes$¢ klocka obejmujgca
wypustki w ksztatcie walca a nie spodnia jego czes¢, na ktorej umieszczone sg tuleje

dopasowane ksztattem do wypustek. Zgtoszona do rejestracji forma przestrzenna
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klocka jest podyktowana jego wtasciwosciami funkcjonalnymi - uzytkowymi. Bo cho-
ciaz istnieje wiele mozliwych do wyobrazenia ksztattow klockéw konstrukcyjnych, to
ksztalt prostopadtoscienny jest najbardziej rozpowszechniony z przyczyn oczywi-
stych (lepiej niz inne bryty - np. walce, stozki, wielosciany foremne lub nieforemne -
nadaje sie do konstruowania budowli). Forma przestrzenna klocka konstrukcyjnego -
prostopadtoscian - jest zatem uwarunkowana wtasciwosciami (funkcjami) technicz-
nymi. Réwniez wypustki cylindryczne (w ksztatcie walca) - wraz z dopasowanymi do
nich ksztattem tulejami - sg najbardziej oczywistg formg dla celéw tgczenia z sobg
poszczegdblnych elementow konstrukcyjnych (klockow). Ani ksztatt klocka, ani ksztatt
wypustek nie majg zatem - kazdy z osobna oraz we wspolnej konfiguraciji - pierwot-
nej zdolnosci odrozniajgcej i nie mogg naby¢ wtérnej zdolnosci odrozniajgce).
Oznaczenie w postaci znaku przestrzennego w formie tréjwymiarowej, od-
zwierciedlajgce w sposob dostowny ksztatt klocka, odniesione do klocka wiasnie (w
takim bowiem zakresie - jedynie w odniesieniu do klockéw - nastgpito czesciowe
uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego), nie nadaje sie do rejestracji
jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, poniewaz stanowi jedynie
informacje o jego wiasciwos$ciach funkcjonalnych. Ze wzgledu na zawartos¢ intelek-
tualng oznaczenie takie ma charakter wytgcznie opisowy i jako znak towarowy dla
oznaczenia towaru, ktéry odzwierciedla, nie powinno by¢ rejestrowane ani chronione.
Jezeli, jak ocenita Komisja Odwotawcza, przedmiotowe oznaczenie, uzywane w sto-
sunku do zabawek w postaci klockow konstrukcyjnych, nie ma dostatecznych zna-
mion odrézniajgcych, poniewaz jest ksztattem pospolitym, oczywistym z uwagi na
funkcje klocka, powszechnie znang konfiguracjg dla klockéw, a ponadto informuje
jedynie o wtasciwosciach funkcjonalnych towaru, to nie ma ono zdolnosci odrézniaja-
cej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w zwigzku z art. 7 ust. 1 u.z.t. i nie nadaje sie do reje-
stracji jako znak towarowy. Ten stan rzeczy - jak wynika z ustalen Komisji Odwotaw-
czej - istniat juz przed zgtoszeniem oznaczenia do rejestracji jako znaku towarowego.
W ocenie Sgdu Najwyzszego zarejestrowany znak towarowy nie posiada do-
statecznych znamion odrdzniajgcych w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t. w odnie-
sieniu do klockéw. Informuje odbiorce tego rodzaju towardw o ich wtasciwosciach
(cechach funkcjonalnych), nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu tak ozna-
czonych towaréw (klockéw) z jednego i tego samego zrodfa (od tego samego przed-
siebiorcy) w znaczeniu przyjetym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. Dla

przyjecia zdolnosci odrdézniajgcej danego znaku, zaréwno pierwotnej, jak i wtérnej,
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kryterium rozstrzygajgcym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona od-
rozniajgce, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odrdzniajgce pozwalajgce na
identyfikacje zrodta pochodzenia towaru

Niezaleznie od tego nalezy stwierdzi¢, ze przyznanie wytgcznego prawa do
uzywania zarejestrowanego znaku towarowego jednemu przedsiebiorcy mogtoby
istotnie ograniczy¢ swobode innych przedsiebiorcow w zakresie przedstawiania w tej
formie przestrzennej - powszechnie znanej, pospolitej i oczywistej dla towardéw beda-
cych klockami konstrukcyjnymi - swoich (wyprodukowanych przez siebie) towardow.
W rezultacie nalezy uznac¢ za trafne stanowisko Komisji Odwotawczej przy Urzedzie
Patentowym RP o braku zdolnosci odrézniania zarejestrowanego znaku towarowego
[...]. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od przedsiebiorstwa uprawnionego
Z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych wiasciwosciach towaru, jakim jest
klocek, co stanowi oznaczenie niedajgce wystarczajgcych podstaw odrozniajgcych
pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, ze
znak towarowy moze petnic i czesto petni funkcje reklamowg lub informacyjng, nie
oznacza to, ze do tych funkcji sprowadza sie warunek rejestracji i ochrony znaku
skutecznej erga omnes. Niezbedng przestankg przyznania okreslonemu znakowi
zdolnosci odrézniajacej i jego rejestracji jest mozliwos¢ realizowania przez ten znak
funkcji oznaczenia towaru jako pochodzgcego od okreslonego przedsigbiorcy (z
okreslonego przedsiebiorstwa). Jako oznaczenie bez zdolnosci odrézniajgcych (bez
dostatecznych znamion odrdzniajgcych) w odniesieniu do klockéw znak ten nie moze
petni¢ funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

Rejestracja formy przestrzennej o cechach powszechnie znanej konfiguracji
elementow konstrukcyjnych, oczywistej dla klocka konstrukcyjnego, jako znaku towa-
rowego miataby w efekcie skutek antykonkurencyjny, poniewaz konkurujgcy ze sobg
przedsigbiorcy, ktorzy mieli dotychczas dostep do rynku i mogli miedzy sobg konku-
rowac lepszg jakoscig lub poziomem technicznym wiasnych towaréw, w razie zareje-
strowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego bedgcego odwzorowaniem
funkcjonalnych wtasciwosci towaru, zaczeliby napotykaé trudnosci zwigzane z bra-
kiem mozliwosci produkowania wtasnych towaréw w ksztatcie zarejestrowanym jako
znak towarowy, poniewaz narazatoby to ich na zarzuty naruszenia praw wynikajg-
cych z rejestracji znaku towarowego.

Instytucja wtérnej zdolnosci odrozniajgcej oznaczenia - jako wyjgtek od prze-

szkdd rejestracyjnych - powinna by¢ stosowana ostroznie i z uwzglednieniem
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wszystkich okolicznosci zwigzanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarow w
obrocie. Pewne wskazowki interpretacyjne wynikajg z aktualnego stanu prawnego, a
mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej, zgod-
nie z ktorym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze wzgledu na brak dostatecz-
nych znamion odrozniajgcych nie moze nastapic, jezeli przed datg zgtoszenia znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabrat w nastepstwie jego uzywania
charakteru odrézniajgcego w przecietnych warunkach obrotu. Jednakze w przypadku
znaku towarowego podlegajgcego ocenie w rozpoznawanej sprawie nie mozna
twierdzi¢, ze nabyt on zdolnos¢ odrézniajgcg wskutek jego wieloletniego uzywania.
Przy dokonywaniu wykfadni wchodzgcych w gre przepiséw istotne znaczenie
majg miedzynarodowe zobowigzania Polski. Stusznie zwraca sie uwage w rewizji
nadzwyczajnej na koniecznos¢ uwzgledniania przy wyktadni art. 7 ustawy o znakach
towarowych postanowien art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspdlnot Europejskich
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepiséw prawa panstw
cztonkowskich o znakach towarowych. Podstawe tego twierdzenia stanowig zobo-
wigzania wynikajgce z wigzgcego Polske Uktadu Europejskiego ustanawiajgcego
stowarzyszenie miedzy Rzeczgpospolitg Polska, z jednej strony, a Wspdlnotami Eu-
ropejskimi i ich Panstwami Cztonkowskimi, z drugiej strony, sporzgdzonego w Bruk-
seli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38 ze zm.). Uktad ten przewi-
duje obowigzek Polski dostosowania swojego prawa w dziedzinie ochrony praw wia-
snosci intelektualnej (co obejmuje rowniez ochrone znakéw towarowych) do poziomu
ochrony podobnego do istniejgcego we Wspadlnocie, rowniez w zakresie poréwny-
walnych srodkéw dochodzenia takich praw (art. 66 ust. 1), oraz ogdéiny obowigzek
zblizania istniejgcego i przysztego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istnie-
jacego we Wspdlnocie (art. 68 i 69). Dostosowanie prawa polskiego do standardéw
ochrony przewidzianych we Wspdlnocie moze byc¢ realizowane dwutorowo - poprzez
zabiegi legislacyjne albo poprzez interpretacje obowigzujgcych przepiséw w celu
uzyskania rezultatu zbieznego z dyspozycjami norm prawa wspolnotowego. Chociaz
z uzasadnienia zaskarzonej decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym
RP nie wynika, aby w toku postepowania odwotawczego byta brana pod uwage wy-
ktadnia art. 7 ustawy o znakach towarowych w duchu prawa wspaélnotowego, to
ostatecznie przyjete rezultaty wyktadni sg zgodne z tym, co wynika z dyrektywy
89/104/EWG. Przepis art. 3 dyrektywy, ktdry wyszczegdlnia powody odmowy reje-

stracji znaku towarowego lub jej uniewaznienia, stanowi, ze sg wytgczone z rejestra-
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cji lub - w przypadku ich zarejestrowania - podlegajg uniewaznieniu miedzy innymi:
znaki towarowe, ktére sg pozbawione zdolnosci odrézniajgcej (art. 3 ust. 1 lit b),
oznaczenia sktadajgce sie wytgcznie z: (i) formy, ktéra uwarunkowana jest samym
charakterem towaru, (ii) formy towaru, ktéra jest niezbedna do uzyskania wtasciwosci
technicznych, (iii) formy, ktéra nadaje towarowi istotng wartosc¢ (art. 3 ust. 1 lit e).
Sposob wyktadni tego ostatniego przepisu zostat przedstawiony w wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-
299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.). W
wyroku tym (teza 4) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, iz art. 3 ust. 1 lit
(e) dyrektywy 89/104/EWG nalezy interpretowaé w ten sposob, ze oznaczenie skia-
dajgce sie wytgcznie z formy towaru nie moze byc¢ zarejestrowane jako znak towaro-
wy (na podstawie tego przepisu), jezeli zostanie wykazane, ze podstawowe funkcjo-
nalne cechy tej formy mozna przyporzgdkowac wytgcznie wtasciwosciom technicz-
nym, a ponadto, ze wykazanie istnienia innych form, ktére umozliwiajg uzyskanie
tych samych wtasciwosci technicznych, nie pozwala na przezwyciezenie okreslonej
w tym przepisie podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego lub jej uniewaznie-
nia. W uzasadnieniu wyroku Trybunat podniost, ze forma przestrzenna towaru moze -
co do zasady - stanowi¢ znak towarowy, pod warunkiem, Zze mozna jg przedstawi¢
graficznie i nadaje sie do odrdzniania towaru lub ustugi pochodzgcych z jednego
przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug pochodzgcych z innych przedsiebiorstw.
Oznaczenie, ktore zostato wytgczone z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit (e) dyrek-
tywy nigdy nie moze naby¢ zdolno$ci odrézniajgcej na podstawie jego uzywania.
Trybunat zwrécit uwage, ze art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy dotyczy oznaczen, ktére z
uwagi na swoj charakter nie moga stanowi¢ znakéw towarowych, stanowigc wstepng
przeszkode, ktdéra moze uniemozliwic rejestracje oznaczenia sktadajgcego sie wy-
tgcznie z formy towaru. Jezeli tylko jedno z kryteriow wymienionych w tym artykule
zostanie spetnione, oznaczenie sktadajgce sie wytgcznie z formy towaru nie moze
by¢ zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Uzasadnieniem przeszkdd
rejestracji przewidzianych w art. 3 ust.1 lit (e) dyrektywy jest zapobiezenie ochronie
wynikajgcej z prawa do znaku towarowego, ktdra prowadzitaby do udzielenia upraw-
nionemu monopolu na techniczne rozwigzania albo funkcjonalne cechy towaru, po-
tencjalnie poszukiwanie przez uzytkownika w towarach konkurentow. Artykut 3 ust. 1
lit (e) dyrektywy ma wiec na celu zapobiezenie rozszerzeniu zakresu ochrony wyni-

kajgcej z prawa do znaku towarowego poza oznaczenia, ktére mogg stuzy¢ do od-
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rozniania towaru lub ustugi od towardéw albo ustug oferowanych przez konkurentow,
tworzgc w ten sposob przeszkode uniemozliwiajgcg konkurentom swobodne ofero-
wanie towardw, zawierajgcych takie rozwigzania techniczne albo takie cechy uzyt-
kowe, w konkurencji z uprawnionym do znaku towarowego. Wytgczenie oznaczen
sktadajgcych sie wytgcznie z formy towaru, ktora jest konieczna do uzyskania wta-
Sciwosci technicznych (art. 3 ust. 1 lit e, pkt ii dyrektywy), ma na celu wytgczenie z
rejestracji form, ktoérych gtéwne cechy odpowiadajg funkcji technicznej, w ten sposaéb,
ze wynikajgca z prawa do znaku towarowego wytacznosc¢ bytaby dla konkurentow
przeszkodg w oferowaniu towaru zawierajgcego takg wtasnie funkcje albo przynajm-
niej w swobodnym wyborze przez konkurentow rozwigzania technicznego, ktére
chcieliby przyja¢ w celu uwzglednienia takiej funkcji w ich towarze. Wreszcie Trybu-
nat stwierdzit, ze w tresci art. 3 ust. 1 lit (e) pkt (ii) dyrektywy nie ma zadnych podstaw
do twierdzenia, ze wykazanie istnienia innych form umozliwiajgcych osiggniecie ta-
kich samych wtasciwosci technicznych pozwala przezwyciezyé przewidziang w tym
przepisie podstawe odmowy rejestracji lub jej uniewaznienie (wyrok z uzasadnieniem
opublikowany: ,Rzeczniku Patentowym” Nr 4 (35) pazdziernik - grudzien 2002).

Skutki stowarzyszenia Polski ze Wspdlnotami Europejskimi i ich panstwami
cztonkowskimi nie oznaczajg jeszcze podporzadkowania orzecznictwa sgddéw pol-
skich przepisom prawa wspolnotowego ani wigzgcej wyktadni orzeczen Trybunatu
Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich. Wyroki tego Trybunatu stanowig jednak zro-
dto inspiracji intelektualnej, przyktad sposobu rozumowania prawniczego, wykfadni
przepisow prawa wspolnotowego, rozumienia pojec, ktére powinny by¢ jednakowo
rozumiane we wszystkich panstwach cztonkowskich Wspdélnot Europejskich.

Z przytoczonego powyzej wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci
wynika kilka wnioskow.

Przede wszystkim, istniejg przeszkody do rejestracji jako znaku towarowego
formy (ksztattu) towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny mozna zreali-
zowac przy wykorzystaniu innej formy (ksztattu). Wystarczy, ze forma towaru umoz-
liwia uzyskiwanie okreslonego rezultatu technicznego. Ponadto, wykluczona jest
mozliwos$¢ nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajgcej przez forme towaru zdetermino-
wang wtasciwosciami technicznymi (funkcjonalnymi).

Przeniesienie stanowiska Trybunatu na grunt majgcego zastosowanie w roz-
poznawanej sprawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oznacza, ze zbedne

stato sie rozwazanie zasadnosci zarzutdéw rewizji nadzwyczajnej odnoszacych sie do
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braku ustalen faktycznych co do wytgcznosci uzywania zarejestrowanej formy prze-
strzennej przez ubiegajgcy sie o rejestracje znaku Kirkbi A/S, ani tez co do prawidto-
wosci rozwazan i stanowiska Komisji Odwotawczej dotyczacych tego, ze Kirkbi A/S
powinna poniesc¢ procesowe konsekwencje nieprzedstawienia dowodow na okolicz-
nosc¢, ze w piecioletnim okresie poprzedzajgcym zgtoszenie znaku do rejestracji byta
wytacznym podmiotem uzywajgcym w Polsce formy przestrzennej towaru w postaci
prostopadtosciennego klocka z o§mioma cylindrycznymi wypustkami (zaczepami).
Ustalanie tych okolicznosci nie miato prawnej doniostosci ze wzgledu na wykluczenie
- co do zasady - mozliwos$ci nabycia zdolno$ci odrozniajgcej przez forme towaru nie-
zbedng do uzyskania okreslonych wtasciwosci technicznych (funkcjonalnych). Bada-
nie, czy miato miejsce wytgczne stosowanie przez Kirkbi A/S (lub jej poprzednikéw
prawnych) na terytorium Polski formy przestrzennej takiej jak zarejestrowana jako
znak towarowy, nie miato zatem znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Dlatego tez
nie zastugujg na uwzglednienie w tym kontekscie zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 §
1iart. 80 k.p.a., chociaz poglad Komisji Odwotawczej co do braku wtérnej zdolnosci
odrdzniajgcej ze wzgledu na nieudowodnienie przez Kirkbi A/S wytgcznosci stoso-
wania oznaczenia jest arbitralny i nieoparty na dowodach. Na marginesie jedynie
mozna wskazac, ze z dowodu ztozonego przez Kirkbi A/S - w postaci wynikéw bada-
nia opinii publicznej - wynika, ze juz od pewnego czasu dziatajg na polskim rynku
takze inni producenci klockow konstrukcyjnych poza przedsiebiorcami nalezgcymi do
grupy Lego.

Mozliwo$¢ nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajgcej przez oznaczenia niema-
jace dostatecznych znamion odrdzniajgcych (art. 7 ust. 2 u.z.t.) byta juz kwestiono-
wana w doktrynie i orzecznictwie, w szczegolnosci w odniesieniu do oznaczen ogol-
noinformacyjnych (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 4 grudnia 2002 r., [l RN
218/01, niepublikowany, dotyczgcy znaku 100 PANORAMICZNYCH). Poglad ten
mozna odnies¢ do oznaczenia sktadajgcego sie wytgcznie z wyobrazenia formy to-
waru, uwarunkowanej koniecznoscig uzyskania okreslonych wiasciwosci technicz-
nych. Oznacza to, ze zestaw cech funkcjonalnych towaru nie moze naby¢ wtérnej
zdolnosci odrézniajgcej. Prowadzi to do wniosku, ze forma przestrzenna bedaca od-
zwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wytgcznie wtasciwosciami
funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolnosci odrézniajgcej i nie moze naby¢ (nie na-
bywa) wtdrnej zdolnosci odrozniajgcej. W rozpoznawanej sprawie funkcja tgczenia

klockdw za pomocag wypustek (zaczepdw) jest podstawowg wtasciwoscig funkcjonal-
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ng przestrzennej formy klocka jako towaru, definiuje ten towar, a zatem nie ma zdol-
nosci odrozniajgcej. Cylindryczne wypustki (zaczepy) na prostopadtoscianie klocka
majg znaczenie wybitnie funkcjonalne, a przy tym najtatwiejsze w produkc;ji, naj-
sprawniej dziatajgce, najlepsze technicznie, optymalne. Znak towarowy przestrzenny
stanowigcy jednoczesnie forme produktu nie ma zdolnosci odrozniajgcej i nie moze
zastgpi¢ prawa z rejestracji wzoru zdobniczego albo wzoru uzytkowego (wzoru
przemystowego).

Nie mozna mowic o naruszeniu art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasady
telle-quelle). Przepis ten stanowi miedzy innymi, ze kazdy znak towarowy prawidtowo
zarejestrowany w panstwie pochodzenia bedzie mogt by¢ zgtoszony i chroniony w
takiej samej postaci jak w innych panstwach bedgcych cztonkami zwigzku (A.1.),
stwierdzajgc jednoczesnie, ze mozna odmowic rejestracji znakéw towarowych, o kté-
rych mowa w tym artykule, lub uniewaznic takg rejestracje, jezeli sg one pozbawione
jakichkolwiek znamion odrézniajgcych albo jezeli sg ztozone wytgcznie z oznaczen
lub wskazdéwek, ktore w handlu mogg stuzy¢ do oznaczenia rodzaju, jakosci, ilosci,
przeznaczenia, wartosci, miejsca pochodzenia produktow lub czasu ich wytwarzania
badz tez sg zwykle uzywane w mowie potocznej lub w uczciwych i statych zwycza-
jach handlowych w panstwie, w ktorym wnosi sie o ochrone. Interpretujgc zakres
ochrony wynikajgcy z przywotanego przepisu, bierze sie pod uwage oswiadczenia
samego zgtaszajgcego znak do rejestracji (B. pkt 2). Kirkbi A/S zgtaszajgc prze-
strzenny znak towarowy do rejestracji wyraznie oswiadczyta, ze zgtasza znak inny
niz znak zarejestrowany w kraju pochodzenia. Zasada telle-quelle nie jest bez-
wzgledna i doznaje ograniczen przewidzianych w art. 6 quinquies, na co zwrdcita
uwage Komisja Odwotawcza.

Niezrozumiaty jest zarzut naruszenia § 2 rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwotawczego oraz
optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw i wzoréw uzytkowych. Przepis ten dotyczy
wytgcznie warunkow formalnych wniosku o wszczecie postepowania spornego, nie
zas rozktadu ciezaru dowodowego, a w zadnym razie nie wynika z niego, ze wytgcz-
nie na wnioskodawcy wnoszgcym o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towaro-
wego spoczywa ciezar udowodnienia wszystkich faktéw istotnych dla rozstrzygniecia
w postepowaniu spornym tej sprawy. O rozktadzie ciezaru dowodu decydujg na ogot

przepisy prawa materialnego.
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Niezrozumiaty jest zarzut braku podpisow na decyzji z 12 marca 2001 r. [...].
Jak wynika z oryginatu decyzji zawartej w aktach postepowania spornego przez or-
ganami patentowymi, zostata ona podpisana przez wszystkich trzech cztonkéw kole-
gium orzekajgcego w postepowaniu odwotawczym, natomiast uzasadnienie - przez
przewodniczgcego kolegium orzekajgcego oraz cztonka kolegium orzekajgcego be-
dgcego sprawozdawcg (referentem) sprawy sporzgdzajgcym uzasadnienie, zgodnie
z trescig § 18 w zwigzku z § 8 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 28 kwietnia
1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwotawczego oraz optat zwigzanych z
ochrong wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160 ze zm.). Decyzja
zostata doreczona stronom postepowania spornego w odpisie, bez oryginalnych
podpiséw cztonkdw kolegium orzekajgcego.

Wnoszgcy rewizje nadzwyczajng nie przedstawit argumentéw prawnych wska-
zujgcych na istotne naruszenie zaskarzonym orzeczeniem Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym RP prawa procesowego. Nalezy w zwigzku z tym stwierdzi¢,
ze podstawg uwzglednienia rewizji nadzwyczajnej jest razgce, a zatem kwalifikowane
naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjecia, aby
decyzja Komisji Odwotawczej, przyjmujgca brak pierwotnej i wtérnej zdolnosci odroz-
niajgcej zarejestrowanego znaku towarowego (brak zdolnosci rejestrowej tego
znaku), razgco naruszata prawo, zwlaszcza prawo procesowe.

Biorac powyzsze pod uwage, Sad Najwyzszy na podstawie art.393'% k.p.c. w
zwigzku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cy-
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 sentencji.




