Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r.
[l RN 50/96

Powotanie w decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP,
utrzymujgcej w mocy decyzje Urzedu Patentowego o umorzeniu prawa z
rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygnigecia niz przy-
jetej w zaskarzonej decyzji, nie stanowi razgcego naruszenia prawa.

Przewodniczgcy SSN: Adam Jozefowicz, Sedziowie: SN Andrzej Wrobel
(sprawozdawca), NSA Jerzy Sulimierski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 1996 r. odwotania Zbigniewa
S. od decyzji Urzedu Patentowego RP w W. o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku
towarowego stownego "WAWELSKIE", udzielonego pod numerem 82997, na skutek
rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego RP [...] od decyzji Komis;ji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajng
Uzasadnienie

Zamek Krélewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki wnidst do Urzedu
Patentowego RP dziatajgcego w trybie postepowania spornego o uniewaznienie prawa
z rejestracji znaku towarowego stownego AWawelskie@), zarejestrowanego pod [...] z
datg 8 lipca 1992 r. na rzecz Zbigniewa S., dla oznaczania towaréw w klasach 16, 35,
41142, tj. ksigzek, czasopism, drukow, albumow, kalendarzy, plakatow, pocztéwek,
ustug reklamowych z dziatalnosci wydawniczej. Jako podstawe uniewaznienia znaku
AWawelskie@ wnioskodawca powotat przepisy art. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31
stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17). Zarejestrowanie bowiem
znaku towarowego AWawelskie@ dla towaréw w klasie 32, tj. ksigzki, czasopisma,
druki, albumy, broszury i inne wydawnictwa, na rzecz osoby fizycznej, podczas gdy
Zamek Krolewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki prowadzi identyczng
dziatalno$¢ wydawniczg, wprowadza odbiorcéw w btgd co do pochodzenia towardw i
narusza interes Zamku Krélewskiego, ktory nie moze zgodzi€ sie na przypisywanie mu
przez klientow wydawania ksigzek faktycznie wydawanych przez inne przedsiebiorstwo.

Pozwany Zbigniew S. wnidst o oddalenie wniosku. W jego ocenie wniosek jest
bezzasadny, bowiem wnioskodawca dla oznaczania swoich towaréw nie uzywa nazwy
AWawelskie@ oraz nie zgtosit wczesniej takiego znaku do rejestracji. Nazwa
AWawelskie@ nie wskazuje na pochodzenie towaréw od Zamku Krolewskiego na Wa-
welu. Stopka ksigzek i czasopism wyraznie wskazuje adres pozwanego, co umozliwia
odbiorcom rozrdznienie towarow pochodzgcych od Zamku Krélewskiego na Wawelu od
pochodzgcych od odrebnego przedsiebiorstwa.

Urzad Patentowy RP decyzjg z dnia 4 wrzesnia 1995 r. [...] uniewaznit prawo z
rejestracji znaku towarowego stownego AWawelskie@), udzielone [...] na rzecz
Zbigniewa S. Jako podstawe prawng decyzji Urzad powotat przepisy art. 8 pkt 2 i art. 9



ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o znakach towarowych. W ocenie
Urzedu Patentowego RP znak AWawelskie@ jest bezsprzecznie powszechnie koja-
rzony z Zamkiem Krélewskim na Wawelu, ktory bedgc narodowg instytucjg kultury
prowadzi dziatalnos¢ polegajgcg w szczegolnosci na publikowaniu wynikow badan
naukowych w zakresie dobr kultury, zwigzanych z Wawelem pochodzeniem lub cha-
rakterem, na prowadzeniu badan nad dziejami Wawelu, wydawaniu katalogow, prze-
wodnikéw i innych publikacji dotyczacych historii Zamku. Jakkolwiek dla oznaczania
tych wydawnictw Zamek Krolewski na Wawelu nie uzywa oznaczenia AWawelskie@,
dla wiekszosci os6b publikacje te kojarzone sg zawsze z Zamkiem Krolewskim na
Wawelu. Ze wzgledu na taki przedmiot dziatalnosci Zamku Krolewskiego na Wawelu,
uzywanie przez prowadzone przez Zbigniewa S. przedsiebiorstwo znaku stownego
AWawelskie@ dla towardéw i ustug, zwtaszcza dla oznaczania ksigzek, drukéw informa-
cyjnych, promocyjnych, reklamowych i innych wydawnictw, moze wprowadzi¢ odbior-
céw w btad co do pochodzenia tych towaréw i ustug oraz co do tozsamosci przedsie-
biorstwa, sugerujgc, iz sg to wydawnictwa Zamku krélewskiego na Wawelu. Zasadny
jest zatem zarzut naruszenia interesu Zamku, ktéry nie godzi sie na przypisywanie mu
przez klientow ksigzek publikowanych w innych wydawnictwach. Zdaniem Urzedu
Patentowego RP, w niniejszej sprawie doszto do naruszenia praw osobistych Zamku
Krolewskiego na Wawelu, poniewaz uzywany przez Zbigniewa S. znak AWawelskie@
jest w istocie znakiem mylgcym w tym sensie, ze zawiera dane niezgodne z prawda.
Wydawnictwo Zbigniewa S. nie ma bowiem nic wspélnego z Wawelem w sensie orga-
nizacyjnym, prawnym i geograficznym.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP, po rozpatrzeniu odwotania
Zbigniewa S. od powyzszej decyzji, decyzjg z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...] utrzymata w
mocy zaskarzong decyzje. Komisja podzielajgc tres¢ uzasadnienia zaskarzonej decyzji
przyjeta, ze uzasadnienie powszechnej znajomosci oznaczenia AWawelskie@ |
kojarzenie tego oznaczenia z Zamkiem Krélewskim na Wawelu wynika nie tylko z
powszechnej znajomosci i rangi tej instytucji, ale rowniez ze znaczenia tego stowa. Z
tego wzgledu nalezato uzasadni¢ brak zdolnosci rejestrowej znaku nie przepisem art. 9
ust. 1 pkt 2, lecz przepisem art. 7 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzedu Patentowego RP zaskarzyt powyzszg decyzje Komisji Odwotaw-
czej przy Urzedzie Patentowym RP rewizjg nadzwyczajng, w ktérej zarzucajgc tej
decyzji razgce naruszenie przepiséw art. 8 pkt 2 i art. 7 ustawy o znakach towarowych
przez btedng wykfadnie tych przepiséw, wnidst o uchylenie zaskarzonej decyzji oraz
poprzedzajgcej jg decyzji Urzedu Patentowego RP i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Urzedowi Patentowemu RP. W ocenie wnoszgcego rewizje nadzwyczajng
powyzsze decyzje naruszajg prawo, bowiem zmiana kwalifikacji prawnej prowadzaca
do uniewaznienia znaku towarowego, dokonana w uzasadnieniu decyzji Komisji
Odwotawczej, uniemozliwita stronie ustosunkowanie sie do takiej kwalifikacji prawnej i
przedstawienia swoich racji co do nowej istoty takich zarzutéw. Dla sprawy nie jest bez
Znaczenia, czy rejestracja znaku towarowego nie jest dopuszczalna ze wzgledu na
tre$¢ przepisow art. 8 i art. 9 ustawy o znakach towarowych, na co wskazuje
uzasadnienie decyzji organu pierwszej instancji, czy tez znak nie jest znakiem
towarowym w rozumieniu art. 4 i art. 7 tej ustawy jako nie posiadajgcy dostatecznych
znamion odrézniajgcych, o czym mowa w uzasadnieniu decyzji Komisji Odwotawczej.
Zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwyczajng wyktadnia art. 7 ustawy dokonana przez



Komisje Odwotawczg nie jest trafna i Apozostaje w sprzecznosci z samym
uzasadnieniem decyzji.@ Ponadto organy orzekajgce w sprawie nie ustality prawidtowo
stanu faktycznego sprawy majgcego istotne znaczenie dla rozstrzygniecia spornych
kwestii, skoro biorgc za podstawe identyczne ustalenia stanu faktycznego dokonaty
réznej kwalifikacji przestanek do uniewaznienia znaku towarowego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) znakiem towarowym moze by¢ znak nadajgcy
sie do odrdzniania towardw lub ustug okreslonego przedsiebiorstwa od towardw lub
ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw. Powyzszy przepis jest wyrazem
uwzglednienia przez ustawodawce funkcji znaku towarowego jako wtasciwego
gospodarce instrumentu komunikacji miedzy przedsiebiorcg a konsumentem towarow
lub ustug. Znak towarowy, pozostajgc w fizycznym lub jedynie pojeciowym zwigzku z
konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informacje, ze
wszystkie towary tak oznaczone pochodzg z jednego i tego samego zrodta,
podporzgdkowanego jednolitej kontroli przedsiebiorcy uprawnionego do uzywania
znaku towarowego.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy wynika, ze wskazang funkcje wyrézniania
towardw i ustug na podstawie ich pochodzenia moze realizowac tylko taki znak, ktéry
ma zdolnos¢ odrozniajgcg w odniesieniu do konkretnych towarow lub ustug. Z kolei
przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, ze powyzszg zdolnoscig odrézniania (dosta-
tecznymi znamionami odrdzniajgcymi) znak towarowy powinien legitymowac sie w
zwyktych warunkach obrotu gospodarczego. Nalezy przyjg¢, ze zdolnoscig odrozniania
w rozumieniu cytowanych przepiséw jest zdolno$¢ danego oznaczenia do
przekazywania informacji o pochodzeniu towaru z okreslonego przedsiebiorstwa.
Zdolnos$¢ odrézniania moze by¢ zdolnoscig pierwotng wynikajgcg juz ze struktury ozna-
czenia wzglednie zdolnoscig wtérng, nabytg poprzez uzywanie danego oznaczenia jako
znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtérng zdolnos$é
odrdzniania, jezeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolnosci staje sie w wyniku
uzywania nosnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa nie zawiera
przepisu, ktory expressis verbis przewiduje mozliwos$¢ uzyskania przez oznaczenie
wtornej zdolnosci odrdzniania, to jednak prawo o znakach towarowych dopuszcza
niewatpliwie rejestracje znaku towarowego, ktéry uzyskat takg zdolnos¢ w drodze
uzywania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Przemawia za tym przepis art.
7 ust. 1 ustawy, ktory odsyta do zwyktych warunkéw obrotu gospodarczego. Z tego
odestania wynika, ze dla omawianej kwestii bez znaczenia jest rodzaj zdolnosci
odrézniania, bowiem przepis ten dotyczy kazdej zdolnosci odrézniania znaku
towarowego. Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i poglgdami doktryny przepis art. 6
guinquies C ust. 1 Konwencji Paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej (Dz. U. z
1975 r., Nr 9, poz. 51; zatgcznik), zgodnie z ktérym przy ocenie, czy znak moze by¢
chroniony, nalezy uwzglednia¢ wszystkie okolicznosci faktyczne, a zwtaszcza okres
uzywania znaku towarowego, stosuje sie do wszystkich znakow towarowych.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy przewiduje, ze nie ma dostatecznych znamion



odrdzniajgcych znak, ktéry stanowi tylko nazwe rodzajowg towardw lub informuje je-
dynie o wlasciwosci, jakosci, liczbie, ilosci, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie,
czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkciji, przydatnosci towaru, bgdz inne
podobne oznaczenie nie dajgce wystarczajgcych podstaw odrdzniajgcych pochodzenie
towaru. Wymienione oznaczenia mogq jednak by¢ zarejestrowane jako znaki towarowe,
jezeli nie bedg stanowic¢ jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego
wiasciwosciach. W ocenie Sgdu Najwyzszego przepis art. 7 ust. 2 nie przesadza, czy
wszystkie lub tylko niektore z wymienionych w tym przepisie oznaczen mogag nabyc¢
zdolnos¢ odrdzniania wskutek uzywania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy
oznaczenie posiada zdolno$¢ odrézniania nalezy jednak uwzgledniac interes
uczestnikow obrotu gospodarczego, ktory wyraza sie w swobodnym dostepie do
wszystkich oznaczen informujgcych o nazwie lub cechach towaréw 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 diugotrwate uzywanie w charakterze znaku towarowego w celu
wskazania na pochodzenie towaru z przedsiebiorstwa, nie moze doprowadzi¢ do zmia-
ny pierwotnej informacji odnoszgcej sie do produktu jako takiego w nosnik informaciji
wiasciwej znakowi towarowemu. Dlatego tez takie oznaczenia nie mogg byc¢
rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyzej interes uczestnikow obrotu gospo-
darczego nakazuje wytgczenie od rejestracji takich oznaczen, poniewaz ich rejestracja
prowadzataby do monopolizacji uzywania tych oznaczen przez poszczegolnych
przedsiebiorcoéw, co w rezultacie stanowitoby bardzo powazne i nieuzasadnione
ograniczenie dziatalnosci innych przedsiebiorcow.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wyraz AWawelskie@ uzyty dla
oznaczania ksigzek i wydawnictw informuje przecietnego odbiorce tych towaréw o ich
tematyce, natomiast nie zawiera informacji o pochodzeniu tak oznaczonych ksigzek i
innych publikacji z jednego i tego samego zrédta w znaczeniu przyjetym przez przepisy
ustawy o znakach towarowych. W ocenie Sgdu Najwyzszego znak AWawelskie@ nie
posiada dostatecznych znamion odrézniajgcych w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej
ustawy. Uzycie stowa AWawelskie@ w charakterze znaku towarowego dla oznaczania
ksigzek, pomimo dtugotrwatego uzywania, nadal wywotuje u przecietnego odbiorcy
skojarzenia z problematykg wawelskg, a zatem moze on przypuszczac, ze ksigzki
oznaczone tym znakiem sg poswiecone tej wiasnie problematyce. Oznacza to, ze nie
ulegta zmianie tres¢ informacji przekazywanej przez wyraz "Wawelskie". Nalezy zatem
przyjac, ze powyzsze oznaczenie nie nabyto wtérnej zdolnosci odrézniania w znaczeniu
przyjetym we wstepnej czesci niniejszego uzasadnienia. Niezaleznie od tego nalezy
stwierdzi¢, ze przyznanie wytgcznego prawa do uzywania znaku towarowego
AWawelskie@ mogtoby istotnie ograniczy¢ swobode innych przedsiebiorcéw w
zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich publikacjach. W rezultacie
nalezy uznac za trafne stanowisko Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP
o braku zdolnosci odrdzniania znaku towarowego "Wawelskie".

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie zezwala na rejestracje oznaczen wskazujgcych
na geograficzne pochodzenie towaru, bowiem oznaczenia takie nie pozwalajg odréznic
towaru na podstawie jego pochodzenia z konkretnego przedsiebiorstwa. Nalezy przyjgc,
ze tylko wyjgtkowo oznaczenia geograficzne mogg by¢ zarejestrowane jako znak
towarowy. W ocenie Sgdu Najwyzszego moze to mie¢ miejsce wowczas, gdy znak jest



w obiektywnym geograficznym sensie oznaczeniem pochodzenia, lecz fakt ten nie jest
szerzej znany, a u przecietnego odbiorcy nie pojawia sie przeswiadczenie, ze dany
produkt pochodzi z okre$lonego regionu geograficznego, ponadto gdy zgtaszajgcy znak
towarowy jest wiascicielem catego obszaru, z ktérego pochodzi dany produkt.
Rejestracja oznaczen geograficznych jest dopuszczalna zatem tylko w tych
przypadkach, w ktorych dany znak charakteryzuje zdolnos¢ odrézniania towarow
okreslonego przedsiebiorstwa od towarow tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw.
Nalezy stwierdzic, ze wyraz " Wawelskie" uzyty jako znak towarowy przekazuje
informacje o pochodzeniu towaru z okre$lonego miejsca geograficznego, a wiec
informacje wlasciwg geograficznym oznaczeniom pochodzenia. Powyzszy znak nie
informuje natomiast o pochodzeniu towaru od przedsiebiorstwa uprawnionego z
rejestracji znaku towarowego.

Nalezy stwierdzi¢, ze podmiotowi ubiegajgcemu sie o uniewaznienie prawa z
rejestracji znaku towarowego stownego "Wawelskie" przystuguje prawo do nazwy
"Zamek Krélewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki". Prawo do wymienionej wyzej
nazwy podlega ochronie przed bezprawnym uzyciem w obrocie gospodarczym i
pozagospodarczym na podstawie art. 23 w zwigzku z art. 24 KC, natomiast w obrocie
gospodarczym na podstawie art. 3 1 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). W granicach prawa do nazwy
uprawniony moze zakazac¢ uzycia przez inng osobe takiego samego lub podobnego
oznaczenia, jezeli to uzycie godzi w jego obiektywnie istniejgce interesy. W zwigzku z
tym nalezy przyjgc, ze rejestracja znaku towarowego "Wawelskie" narusza prawo do
nazwy "Zamek Krolewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki", bowiem uzywanie
tego znaku towarowego przez uprawnionego z rejestracji wywotuje niebezpieczenstwo
wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia towarow. Przecietny nabywca
moze zasadnie przypuszczaé, ze ksigzki oznaczone znakiem towarowym "Wawelskie"
sg wydawane przez Zamek Krolewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki
(niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad rozumiane wasko) lub tez Ze miedzy
Zamkiem Krélewskim na Wawelu a Wydawnictwem pana Zbigniewa S. istniejg stosunki
prawne, organizacyjne i gospodarcze, ktére majg znaczenie dla wydawania ksigzek i
innych publikacji oznaczanych takim znakiem (niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad
rozumiane szeroko). W rezultacie nalezy przyjaé, ze rejestracja znaku towarowego
"Wawelskie" narusza prawo do nazwy "Zamek Krélewski na Wawelu - Panstwowe
Zbiory Sztuki" w rozumieniu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, a zatem prawo z
rejestracji znaku towarowego "Wawelskie" podlega uniewaznieniu na podstawie art. 29
w zwigzku z art. 8 pkt 2 tej ustawy.

Urzad Patentowy rozstrzygajgcy sprawe w trybie spornym jako podstawe unie-
waznienia znaku towarowego "Wawelskie" powotat przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o
znakach towarowych, ktory dotyczy znakéw towarowych powszechnie znanych.
Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP zajeta odmienne, w ocenie Sadu
Najwyzszego, trafne stanowisko, ze w stanie faktycznym sprawy rejestracji znaku
towarowego "Wawelskie" nie moze by¢ przeciwstawiony znak towarowy powszechnie
znany z elementem stownym "Wawelskie". Sciste rzecz ujmujac, okre$lenie "na
Wawelu", zawarte w nazwie "Zamek Krélewski na Wawelu - Panstwowe Zbiory Sztuki",
jest szeroko znane w Polsce, co ma znaczenie dla zakresu ochrony tej nazwy. Wyrazy
"Wawel" i "Wawelskie" mogtyby uzyskac¢ status znaku towarowego powszechnie



znanego, gdyby byty uzywane w charakterze znaku towarowego i spetniaty przestanki
okreslone w art. 24 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzedu Patentowego RP w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej zarzucit,
ze zmiana kwalifikacji prawnej podstawy uniewaznienia znaku towarowego "Wawelskie"
przez Komisje Odwotawczg uniemozliwita stronie ustosunkowanie sie do nowej
kwalifikacji prawnej i przedstawienia swoich racji co do nowej istoty zarzutow.
Wnoszacy rewizje nadzwyczajng nie wskazat jednak przepisu prawa ani nie przedstawit
argumentow wskazujgcych na razgce naruszenie prawa zaskarzonym orzeczeniem
Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP, co utrudnia ocene
sformutowanego w rewizji nadzwyczajnej zarzutu. Nalezy w zwigzku z tym stwierdzic,
ze podstawg uwzglednienia rewizji nadzwyczajnej jest razgce, a zatem kwalifikowane
naruszenie przepisu prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjecia,
aby za razgce naruszenie prawa uzna¢ powotanie w decyzji Komisji Odwotawczej,
utrzymujgcej w mocy decyzje organu patentowego pierwszej instancji o0 uniewaznieniu
prawa z rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygniecia niz
wskazanej w zaskarzonej decyzji.

Biorgc powyzsze pod rozwage Sad Najwyzszy orzekt jak w sentenciji.




