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Glosa
do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 12 kwietnia 2001 r.
I CKN 1323/00

Dokonany w rejestrze znakow towarowych wpis o zmianie upraw-
nionego z rejestracji i czynnosci go poprzedzajace podejmowane przez
Urzad Patentowy same przez si¢ nie usuwaja wadliwosci co do wyma-
ganej formy umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towa-
rowego (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych — Dz.U. Nr 5, poz. 17, w zw. z art. 73 § 2 k.c.), chyba zZe
tre$¢ sporzadzonych w toku tych czynno$ci dokumentéw pozwala na
stwierdzenie dokonania czynno$ci w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c.'

Sad Najwyzszy w sprawie z powddztwa Przedsigbiorstwa Przemystu
Spirytusowego ,,P.” w W. z udzialem interwenienta ubocznego Ministra
Skarbu Pafistwa przeciwko Zakladom Przemyshu Spirytusowego ,,P.” w Z.,
,»E.-A.” Spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. z udzialem inter-
wenienta ubocznego ,,B.” S.A. w Beaune o stwierdzenie niewazno$ci umow,
po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2001 r. na rozprawie
kasacji pozwanej ,,E.-A.” Spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia w W.
1 interwenienta ubocznego ,,B.” S.A. w Beaune od wyroku Sadu Apelacyj-
nego w Lodzi z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt I ACa 715/99 — oddalit
kasacje.

Uzasadnienie

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny oddalit apelacj¢ pozwane;j ,,E.-
A.” Spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia w W. oraz interwenienta
ubocznego ,,B.” Spdtki Akcyjnej w Beaune we Francji i orzekt o kosztach
procesu za instancj¢ odwolawcza. Z obszernych ustalen — w catosci apro-
bowanych przez sad drugiej instancji — do istotnych nalezy zawarcie dnia

! Orzeczenie tezowane w Biuletynie SN z 2001 r., nr 5.
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27 maja 1994 r. przez powodowe Przedsigbiorstwo Przemyshu Spirytuso-
wego ,,P.” w W., pozwane Zaktady Przemystu Spirytusowego ,,P.” w
Zyrardowie i ,,P.B. Company” w Minneapolis (USA) tréjstronnego poro-
zumienia, na 10 lat, dotyczacego eksportu wodki polskiej ,,B.” na rynki
Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej, Meksyku i Kanady. Pozwane
Zaktady dostarczaty produkt, tj. alkohol z dwoma znakami towarowymi:
stowno-przestrzennym (butelka) i stownym ,,B. Vodka”, ktéry to towar
powodowe Przedsigbiorstwo jako eksporter miato sprzedawaé na zasadach
wylacznosei importerowi —,,P.B. Company”. Porozumienie to jest realizo-
wane na rynku Stanow Zjednoczonych.

Umowa z dnia 14 czerwca 1996 r. Zaktady Przemystu Spirytusowego
w Z. prawo z rejestracji znaku towarowego stowno-przestrzennego (R-
85827) przeniosty na rzecz pozwanej Spotki ,,E.-A.”. Dnia 11 wrze$nia
1996 r. Zaktady te przeniosly na rzecz wymienionej Spotki prawo z re-
jestracji znaku towarowego stownego (R-87727). Obie umowy o przenie-
sienie prawa z rejestracji znakow zostaty sporzadzone z uchybieniem art.
15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 73 § 2 k.c., co po-
woduje ich niewaznosé. Dokonujac przeniesienia, w dniu 14 czerwca
1996 r., prawa z rejestracji znaku towarowego stowno-przestrzennego,
dyrektor pozwanych Zaktadow ,,P.” ztozyt o§wiadczenie, Ze na rzecz tych
Zaktadow nie sa zarejestrowane jakiekolwiek podobne znaki towarowe.
Oswiadczenie to byto nieprawdziwe. W tej bowiem dacie wymienionym
Zaktadom ,,P.” przystugiwato prawo do znaku towarowego stownego ,,B.
Vodka”. Znaki te byly podobne i zostaly zarejestrowane dla towardw tego
samego rodzaju (art. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Byta to
czynno$¢ majaca na celu obejscie ustawy (art. 58 § 1 k.c.).

Umowa licencyjna zawarta dnia 11 wrzesnia 1996 r. przez Spétke ,.E.-
A.” z Zakladami ,,P.” w Z. o uzywanie przez te Zaktady wymienionych
znakow towarowych R-87727 1 R-85827 nie zostata w ogole zarejestro-
wana w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wywolata
zadnego skutku wobec 0sdb trzecich (art. 17 ust. 3 ustawy o znakach
towarowych). Uprawniona z rejestracji obu — powyzej wskazanych — znakow
towarowych Spotka ,,E.-A.” przeniosta dnia 26 lutego 1997 r. prawo na
rzecz ,.B.” S.A. w Beaune (Francja).

Po dokonaniu wpisu w rejestrze nabywcy prawa do tych znakow ,,B.”
S.A. wygasta umowa licencyjna i w nastgpstwie tego Zaklady Przemyshu
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Spirytusowego ,,P.” w Z. utracity prawo do uzywania znakéw objetych
rejestracja. Sytuacja taka zagraza interesom majatkowym i niemajatkowym
powodowego Przedsiebiorstwa, bedacego jedynym eksporterem ,,B. Vod-
ka” na rynku amerykanskim i uzasadnia przyjecie, ze spetione zostaly —
w ocenie sadéw obu instancji — przestanki z art. 189 k.p.c. Dalsze ustalenia
dotyczyty kwestii zgody rady pracowniczej przedsiebiorstwa panstwowego
(art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrze$nia 1981 r. o samorzadzie zatogi
przedsiebiorstwa panstwowego, Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) oraz do-
chowania przez Spotke ,.E.-A.” wymogow przewidzianych w art. 6 ustawy
o znakach towarowych.

Kasacja zostata ztozona przez pozwana Spoltke ,,E.-A.” 1 interwenienta
ubocznego Spotke ,,B.” S.A. Skarzace — bez wyodrebnienia podstaw ka-
sacji — zarzucity:

1) niewaznos¢ postepowania (art. 393! i art. 379 pkt 4 k.p.c.) wywotana
udziatlem w rozstrzyganiu sprawy sedziego, ktory podlegat wylaczeniu z
mocy prawa na podstawie art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., albowiem uprzednio
orzekal on w innej sprawie, w ktorej rozstrzygana byta jedna z przestanek
waznosci spornych umow, a mianowicie ich odpfatnosc,

2) naruszenie przepisow postgpowania majacych istotny wplyw na tres¢
wyroku, a w szczegdlnosci art. 189, 2 § 3,316 § 1,227 1233 § 1, a takze
art. 228 k.p.c.,

3) naruszenie prawa materialnego polegajace w szczego6lnosci na bled-
nej wyktadni i blednym zastosowaniu nastgpujacych przepiséw: art. 888
k.c. i art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 wrzesnia 1981 r. 0 samorzadzie
zatogi przedsigbiorstwa panstwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123), art. 81 §
11§ 2k.c. oraz art. 15 ustawy o znakach towarowych, art. 4 1 9 ust. 1 pkt
1 oraz art. 16 ust. 2 tejze ustawy, art. 16 ust. 1 ustawy o znakach towa-
rowych, a nadto art. 551 k.c. w zwiazku z art. 58 k.c., a takze art. 6, art.
13 ustawy o znakach towarowych i art. 9 ustawy z dnia 26 pazdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230) w zw. z art. 58 k.c.

Wskazujac na powyzsze, skarzace spotki wnosity o zmiang zaskarzo-
nego wyroku i oddalenie powddztwa ewentualnie o uchylenie zaskarzonego
wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Apelacyjnemu do ponownego roz-
poznania z uwzglednieniem kosztow procesu.
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W odpowiedzi na kasacj¢, wniesionej przez powodowe Przedsiebior-
stwo Przemyshu Spirytusowego ,,P.”, strona powodowa wnosita o oddalenie
kasacji z zasadzeniem na jej rzecz kosztdw procesu.

Sad Najwyzszy — po uwzglednieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postgpowania cywilnego... (Dz.U. Nr
48, poz. 554) — zwazyl, co nastepuje:

Na uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c. skarzace
przytoczyly, ze sedzia-referent w przedmiotowe] sprawie byl wczesniej
przewodniczacym skladu orzekajacego w Sadzie Apelacyjnym orzekaja-
cym dnia 4 wrzesnia 1998 r. w sprawie sygn. akt | ACz 435/98 i ACz 436/
98. Przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnigcia w tej sprawie byly zaza-
lenia wniesione przez Zaktady Przemystu Spirytusowego ,,P.” w Z. na
postanowienia sadu pierwszej instancji z dnia 4 i 13 sierpnia 1998 r. za-
bezpieczajace roszczenia dochodzone w sprawie sygn. akt X GC 913/98.
W mysl art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., na ktory powoluja sie w kasacji skarzace,
sedzia jest wylaczony z mocy ustawy w sprawach ,,0 waznos$¢ aktu praw-
nego z jego udzialem sporzadzonego lub przez niego rozpoznanego”.
Powyzsze sformutowanie odnosi si¢ do aktéw natury zaréwno cywilno-
prawnej (np. akty notarialne, akty stanu cywilnego, umowy handlowe), jak
i administracyjnoprawnej, stanowiacych podstawe stosunku prawnego,
ktorego dotyczy spor. Znajdzie on zastosowanie wowczas, gdy bezposred-
nim zadaniem w sprawie jest ustalenie waznosci (niewaznosci) aktu praw-
nego sporzadzonego przez s¢dziego lub przez niego rozpoznanego. Orze-
kajac w takiej sprawie, sedzia bylby w pewnym stopniu iudex in re sua,
gdyz sam oceniatby sposdb wypetnienia przez siebie obowiazkdéw. Welad
do tresci postanowienia Sadu Apelacyjnego z dnia 13 sierpnia 1998 1. sygn.
akt I ACz435/98 11 ACz 436/98 oraz jego uzasadnienia wyklucza istnienie
tej przestanki wylaczenia sedziego. Chybionym jest zarowno zarzut, jak i
jego obszerne uzasadnienie.

Cecha niewaznosci postepowania rozwazanej z urzedu (art. 393! k.p.c.)
jest to, ze zachodzi ona bez wzglgdu na wptyw okolicznosci ja powodu-
jacych na wynik sprawy.

Pozostate zarzuty i przytoczone na ich uzasadnienie przepisy postepo-
wania majace wypehia¢ podstawe kasacji, przewidziana w art. 393" pkt
2 k.p.c., wymagaja przy ich ocenie uwzglednienia tresci przytoczonego art.
393! pkt 2, stwierdzajacego, ze ta podstawa kasacji poza naruszeniem prze-
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piséw postepowania wymaga wykazania wplywu zarzucanego uchybienia
na wynik sprawy. Musi to by¢ wplyw istotny, czyli nastgpstwa ustalonych
wadliwosci byly tego rodzaju (badz skali), iz ksztaltowatly lub wspotksztat-
towaly tres¢ zaskarzonego orzeczenia (post. Sadu Najwyzszego z dnia 10
lutego 1997 r. I CKN 57/96 — OSNC 1997, nr 6-7, poz. 82). Liczne prze-
pisy k.p.c. przytoczone w kasacji uzasadniaja przypomnienie, ze ten o
szczegbdlnym charakterze Srodek odwotawczy przystuguje od wyroku sadu
drugiej instancji. Zaskarzenie kasacja orzeczenia sadu drugiej instancji nie
moze opierac si¢ na zarzutach dotyczacych uchybien sadu pierwszej instan-
cji. Te bowiem podlegaja kontroli instancyjnej (wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 20 lutego 1997 r. I CKN 97/96 — OSNC 1997, nr 6-7, poz. 87). O
kierunku i zakresie prowadzonego postepowania dowodowego, a takze o
tym, czy bedace przedmiotem dowodu fakty maja istotne znaczenie dla
rozstrzygnigcia sprawy, rozstrzygaja przepisy prawa materialnego. Jezeli
wadliwo$¢ czynnosci prawnej jest tego rodzaju, ze podstawa zastosowania
sankcji w postaci niewazno$ci moga by¢ rézne przepisy, to na sadzie orze-
kajacym nie ciazy obowigzek wyczerpania i przytoczenia w wydanym
orzeczeniu wszystkich mogacych wchodzi¢ w rachubg przyczyn i podstaw
prawnych niewaznosci. Moze swoje rozstrzygnigcie oprze¢ na jednej z
nich.

Obszerne ustalenia i wielowatkowe wywody sadéw obu instancji uza-
sadniaja nawiazanie do omdéwionej — w pierwszej kolejnosci — podstawy
uwzglednienia powddztwa, wywiedzionej z art. 15 i 16 ustawy z dnia 31
stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).
Artykut 15 ust. 1 tej ustawy stanowi, ze prawo z rejestracji znaku towa-
rowego jest zbywalne. Jako prawo majatkowe moze by¢ przedmiotem
czynnosci prawnych, ktorych skutkiem jest przeniesienie podmiotowego
prawa do znaku towarowego na osobg trzecia. Mozliwe jest takze obcia-
zenie tego prawa na rzecz osoby trzeciej.

Dla przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego ustawa wyma-
ga pisemnej formy umowy z data pewna. Bezspornym jest brak urzegdowego
poswiadczenia daty na obu umowach (tzw. daty pewnej). Nie ulega wat-
pliwosci, ze skutkiem braku tej daty na kwestionowanych umowach jest
niewaznos$¢ dokonanych czynnosci (art. 73 § 2 k. ¢.). Urzedowe poswiad-
czenie daty naniesione na dokumencie ma na celu stwierdzenie nie budzacej
watpliwosci daty, w ktorej czynnos¢ prawna zostata dokonana. Taki przy-
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miot daty pewnej moze by¢ uzyskany w dokonanej czynnosci badz przez
pdzniej zaistniate zdarzenia, przewidziane w art. 81 k.c., do postanowien
ktérego odwoluja si¢ skarzace w kasacji. Z mocy ustawy, jak stanowi art.
81 § 2 pkt 1, czynnos¢ prawna uzyskuje walor daty pewnej w razie stwier-
dzenia dokonania czynnosci w jakimkolwiek dokumencie urzgdowym —od
daty tego dokumentu urzegdowego. Bezspornym jest, ze obie umowy majace
stanowi¢ podstawe wpisu zmiany uprawnionego z rejestracji nie zostaly
opatrzone adnotacja (prezentata) Urzedu Patentowego. Prezentata tego
Urzedu opatrzony zostat wniosek o wpisanie do rejestru zmiany podmiotu
uprawnionego. Wniosek ten nie jest dokumentem urzgdowym wymaganym
przez powolany w kasacji przepis art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Nie istnialy zatem
—wbrew twierdzeniom i zarzutom skarzacych — podstawy do przyjecia, ze
spetnione zostalo ustawowe wymaganie w postaci stwierdzenia dokonania
czynnosci w dokumencie urzegdowym (art. 81 § 2 pkt 1 k.c.). Nie uczynit
takze wymieniony Urzad Patentowy jakiejkolwiek wzmianki na dokumen-
tach obejmujacych czynnos¢ przeniesienia prawa z rejestracji obu znakow
towarowych (art. 81 § 2 pkt 2 k.c.).

Z powotaniem si¢ na ostatnio wymieniony przepis kasacja dowodzi, ze
fakt dokonania kwestionowanych czynnosci i ich nastepstw (przeniesienie
praw) zostat stwierdzony w dokumentach urzegdowych — postanowieniach
i wpisach do rejestru znakéw towarowych Urzedu Patentowego RP. Od
daty sporzadzenia tych dokumentdw sporne czynnosci maja w ocenie skar-
zacych datg pewna. Zarzut ten i jego motywacja zostaty sformutowane w
oderwaniu od tresci przepisu art. 81 § 2 pkt 2 k.c. i treSci wydanych przez
Urzad Patentowy postanowien o wpisie w rejestrze oraz skutkdw, jakie w
obowigzujacym stanie prawnym wynikaja z dokonania wpisdéw do rejestru.
Wpisu dokonuje si¢ na podstawie postanowienia. Jest to rejestracja doko-
nana na rzecz okreslonego uprawnionego. Ochrone znaku towarowego
uzyskuje sie przez jego rejestracje. W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lipca
1994 r.  PRN 46/94 (OSP 1995, nr 5, poz. 117) Sad Najwyzszy stwierdzit,
ze zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje potrzebe pod-
jecia odpowiedniego postgpowania przed Urzgdem Patentowym, ktdre
konczy postanowienie ustalajace stan rzeczy istotny z punktu widzenia za-
rejestrowanego prawa. Rejestracja jest elementem definiujacym prawo do
znaku towarowego. Rejestracja nie przesadza o waznosci czynnosSci praw-
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nej i sama przez si¢ nie eliminuje wadliwosci zwiazanych z przeniesieniem
prawa.

Wydane z powolaniem si¢ na podstawe § 30 ust. 1 zarzadzenia Prezesa
Urzedu Patentowego RP z dnia 9 wrzesnia 1992 r. w sprawie ochrony
znakoéw towarowych (MLP. Nr 31, poz. 217) w zw. z art. 54 ust. 4 ustawy
o znakach towarowych postanowienia — o jednobrzmiacej co do istoty tresci
— zawieraly rozstrzygnigcia o wykresleniu w rejestrze zbywcey 1 wpisaniu
nabywcy, a nadto pouczenie o srodkach odwotawczych. W kazdym z tych
aktow, o charakterze wladczym, wyrazone i utrwalone jest w formie im-
peratywnej jedynie rozstrzygniecie o wpisie w rejestrze. Wymieniony organ
panstwowy nie dokonal czynnosci wymienionych w art. 81 § 2 pkt 2 k.c.
na obejmujacym sporng czynnos¢ dokumencie, ani tez nie odnidst si¢ w
zaden sposdb do tego dokumentu. Ustawa za$, stanowiac o koniecznosci
umieszczenia na obejmujacym czynnos¢ dokumencie jakiejkolwiek wzmian-
ki przez organ w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. wskazany, przesadza o formie
facznosci fizycznej wzmianki i dokumentu. Wymaga umieszczenia wzmianki
bezposrednio na dokumencie. Traktowanie zatem tego aktu decyzyjnego
jako zrédta czynnoscei, ktore z jego tresci nie wynikaja, jak to czyni kasacja,
stawiajac zarzut naruszenia art. 81 § 2 pkt 2 k.c., nie znajduje uzasadnienia
zarowno faktycznego, jak i prawnego.

Poswiadczenie zgodnosci przez notariusza (w toku niniejszego poste-
powania) odpisow umoéw z okazanym dokumentem nie zostato dokonane
na dokumencie majacym uzasadnia¢ wpisanie zmiany w rejestrze. Pozo-
staje to bez znaczenia dla oceny prawnej, wyrazanej przez sady orzekajace
na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych i art. 81 k.c. Z
powyzszego wynika, ze niezachowana zostata wymagana przez ustawe
szczegoblna forma czynnos$ci prawnej, co powoduje jej niewaznos¢ (art. 73
§ 2 zd. 1 k.c.). Tendencje liberalizacyjne, jakie sa w omawianej kwestii
dochowania wymagania co do uzyskania przez dokument daty pewnej
prezentowane w kasacji, godza w istotg tego unormowania.

Prawo z rejestracji znaku towarowego moze by¢ przeniesione na inng
osobe tylko wraz z przedsi¢biorstwem, na ktdrego rzecz znak ten zostat
zarejestrowany albo wraz z czgsécig tego przedsigbiorstwa (zorganizowa-
na). Przeniesienie tego prawa bez przeniesienia przedsigbiorstwa lub jego
zorganizowanej czesci moze nastapic tylko wtedy, gdy nie zachodzi moz-
liwos¢ wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towarow (art.
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16 ust. 1 ustawy o znakach towarowych). Twierdzenia kasacji, jakoby prawa
z rejestracji omawianych znakow towarowych zostaly przeniesione wraz
7 czgscig przedsiebiorstwa, upadaja w konfrontacji z trescia umow (k. 76-
77). Bezspornym jest, ze umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku
towarowego (R-85827) zawiera oswiadczenie, iz na rzecz zbywcy Zakta-
dow Przemyshu Spirytusowego w Z. nie sa zarejestrowane w Polsce podob-
ne znaki towarowe tego samego rodzaju. W mysl zas powolanego art. 16
ust. 2 ustawy przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez
przeniesienia przedsigbiorstwa lub jego czgsci nie moze nastapic, jezeli na
rzecz zbywcy sg zarejestrowane inne podobne znaki towarowe dla towa-
réw tego samego rodzaju. U podstaw zarzutu kasacji dotyczacego omawia-
nego art. 16 ustawy legta—powtarzana przez skarzace przed sadami wszyst-
kich instancji — teza o braku podobienstwa obydwu znakéw towarowych.

Podejmujac to zagadnienie, obszernie naswietlone w kasacji, na wstegpie
zauwazy¢ nalezy, ze tak ogdlna formuta uzyta w art. 16 ust. 2 ustawy o
podobnych znakach towarowych pozostawia z woli ustawodawcy znaczng
swobode sadowi orzekajacemu, ktory swoja w tym przedmiocie oceng wyraza
w okolicznosciach konkretnej sprawy. Uwzgledniajac system srodkow
dowodowych w k.p.c. i zatozenia ustawowe lezace u podstaw wyelimino-
wania tego podobienstwa, mozna stwierdzié, ze uzyte kryterium jest trudne
do oceny i wymierzenia. Stad zawsze mozliwos¢ zgloszenia przeciwnej do
przedstawionej przez sad orzekajacy argumentacji w tym przedmiocie.
Jednakze skutecznos¢ takiej argumentacji uzalezniona jest od wykazania,
ze pominigte zostaty lub w niedostatecznym stopniu uwzglednione zasad-
nicze (przewodnie) elementy obu znakow towarowych (przy tozsamosci
towaru, do ktorego oznaczenia sa uzywane w znaczeniu okreslonym w art.
13 ustawy o znakach towarowych). Skarzace nie wykazaly, ze sady pomi-
nety istotne dane, ktorych uwzglednienie mogloby prowadzi¢ do zapatry-
wania odmiennego od wyrazonego w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku.
Taki zakres badania i ustalania sktania do wyrazenia — w obowigzujacym
stanie prawnym — zapatrywania stwierdzajacego, ze ustawodawca, powie-
rzajac sadowi orzekajacemu uprawnienie do samodzielnego rozstrzygania
1 wyrazania oceny o podobienstwie, nie wytaczyt wlasnej zdolnosci tego
sadu do postrzegania i wyrazania swego wrazenia wynikajacego z porow-
nywania wskazanych elementéw ocenianych znakéw oraz przedstawienia
wnioskdw stad wynikajacych. Wnioski te nie zostaly w kasacji podwazone,
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co przesadza o prawidtowos$ci zastosowania prawa materialnego (art. 58
§ 1 k. c. wzw. zart. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych).

Asumpt do wysunigcia w kasacji zarzutu naruszenia art. 2 § 3 k.p.c. dalo
stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu orzeczenia Sadu Apelacyjnego, jako-
by art. 6 ustawy o znakach towarowych dotyczyl takze nabycia praw z
rejestracji, wynikajacych z czynnosci prawnej. Pogladu tego nie mozna
podzieli¢. Wymieniony przepis rozstrzyga o przestankach uwzglednianych
przy ubieganiu si¢ o rejestracje. Nieuzywanie przez uprawnionego z reje-
stracji znaku towarowego powoduje wygasnigcie prawa z rejestracji znaku
towarowego (art. 25 pkt 3 ustawy o znakach towarowych).

Kompetencje do badania wszelkich przeszkod w rejestracji znaku to-
warowego zachowatl — w aktualnym stanie prawnym — Urzad Patentowy
(art. 53143 ust. 1 1 2 ustawy). Przepisy ustawy o znakach towarowych nie
reguluja tre$ci umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowe-
go. Nie okreslaja postanowien warunkujacych skutecznos¢ takiej umowy.
Nie ulega watpliwosci, ze w kwestiach nie uregulowanych w ustawie sto-
suje si¢ wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Rozstrzygniecie sporu ogniskujacego si¢ na kwestii, czy umowa o prze-
niesienie praw z rejestracji zawiera niezbedne wymagania, ktore zapew-
niajg osiagnigcie przez nabywce praw z rejestracji zamierzonego skutku,
nalezy do drogi sadowej. Omawiany przepis w zwiazku z art. 9 ustawy z
dnia 26 pazdziernika 1982 r . o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzia-
taniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230) postuzyt wskazanemu sadowi
jako kolejna podstawa do oddalenia apelacji od wyroku sadu pierwszej
instancji. Tenze sad pierwszej instancji, ktorego ustalenia i ocena prawna
o zasadno$ci powodztwa zostaty w calosci aprobowane przez instancje
odwotawcza, w ogodle nie zajmowat si¢ uprawnieniami pozwanej Spdtki
,»E.-A.”” do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Kasacja, stawiajac zarzut
wkroczenia w kompetencje Urzgdu Patentowego, postuguje si¢ przepisem
art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, traktujacym o przeszko-
dach w rejestracji znaku, dla wykazania wadliwosci zapatrywania w kwestii
dotyczacej przenoszenia prawa (z uzyskanej uprzednio) rejestracji znaku
towarowego. Uregulowanie zbywalnosci prawa z rejestracji znaku towa-
rowego zawarte w ustawie o znakach towarowych nie daje podstaw do
odwotywania si¢ do przepisow tej ustawy, rozstrzygajacych o przeszko-
dach do rejestracji znaku towarowego. Wyrazona uprzednio aprobata dla

121



Glosa

prawidlowo wyrazonych skutkoéw uchybien art. 15 ust 2 i 16 ustawy o
znakach towarowych czyni zbednym rozwazanie tego watku kasacji i
dokonywanie oceny, czy $wiadczenia stron w spornych umowach byty
obiektywnie ekwiwalentnymi oraz czy i w jakim stopniu dotknigte sa
wadliwosciami w $wietle postanowien art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
25 wrzesnia 1981 r. o samorzadzie zalogi przedsiebiorstwa panstwowego
(Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.).

Warunki powodztwa o ustalenie zostaly szeroko — z wykorzystaniem
dorobku pi$miennictwa i orzecznictwa — naswietlone w uzasadnieniu za-
skarzonego wyroku z uwzglednieniem ustalen faktycznych dokonanych w
tej sprawie. Dla odparcia zarzutu kasacji o naruszeniu art. 189 k.p.c. (za-
liczonego do przepisdéw postepowania) wystarczy przytoczyc¢, ze uwzgled-
nienie powodztwa na tej podstawie poprzedzone zostato ustaleniem inte-
resu prawnego. Przez zgloszone Zadania strona powodowa zmierza do
uzyskania ochrony istniejacego stanu prawnego wobec realnie grozacego
mu naruszenia.

Kasacja nie dostarczyta argumentéw podwazajacych uzasadnione da-
zenia powodowego Przedsiebiorstwa do uzyskania okreslonej korzysci w
sferze jego sytuacji prawnej 1 ochrony uksztattowanych stosunkow natury
gospodarczej, ktore ta strona — stosownie do niepodwazonych ustalen —
zamierza kontynuowaé. Nie mozna zasadnie negowaé korzysci, w jakiej
osiagnigciu jest zainteresowana strona powodowa, wystepujaca z roszcze-
niem z art. 189 k.p.c., ktora polega na stworzeniu stanu pewnosci i osia-
gnigciu stabilnosci prawnej. Istnienie interesu prawnego jako przestanki
merytorycznej powodztwa jest rozstrzygajace w dacie wyrokowania (art.
316 k.p.c.).

Z powyzszego wynika, ze kasacja jako pozbawiona usprawiedliwionej
podstawy podlega oddaleniu (art. 393" k.p.c.).

Glosa

I. W sprawie, ktorej dotyczyto postgpowanie, sporzadzono dwa doku-
menty, ktore w zamierzeniu stron miaty dokumentowaé¢ dwie umowy o
przeniesienie praw z rejestracji dwoch znakéw towarowych. Oba doku-
menty sporzadzone zostaty w zwyklej, niekwalifikowanej formie pisemne;.
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Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych? zastrzegata w
art. 15 dla umoéw tego rodzaju ,,forme pisemna z data pewna”’. Wobec braku
okreslenia przez ustawe szczegdlnych skutkéw niezachowania przepisanej
formy, stosuje si¢ w takim wypadku ogdlna regute art. 73 § 2 zd. 2 k.c.
Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego sporzadzona
w innej formie niz ,,pisemna z datg pewng” byla zatem niewazna.

Na podstawie art. 15 u.z.t. w zw. z art. 73 § 2 zd. 2 k.c. waznos¢ obu
wspomnianych wyzej umoéw zostata zakwestionowana. Niesporny w poste-
powaniu byt fakt, ze daty obu udokumentowanych uméw nie zostaly urze-
dowo poswiadczone, tak jak tego wymaga art. 81 § 1 k.c. Skarzaca przed
SN starata si¢ wszakze wykazaé, ze rézne czynnosci dokonane pdzniej w
zwiazku ze sporzadzonymi dokumentami przydaty im — i przez to samym
umowom — walor daty pewnej. W ten sposob, zdaniem skarzacej, na za-
sadzie art. 81 § 2 k.c. spetiony zostat wymog zachowania formy szcze-
golnej. Skarzaca wskazata w zwiazku z tym na kilka réznych zdarzen
wypekiajacych jej zdaniem hipotezg art. 81 § 2 k.c. Wsrod nich znalazty
si¢: ostemplowanie (prezentata) wniosku o wpis zmiany uprawnionego do
rejestru, wydanie postanowienia o wpisie zmiany uprawnionego, dokonanie
samego wpisu, notarialne poswiadczenie zgodnosci odpiséw dokumentow
uméw z okazanymi dokumentami (art. 96 pkt 2 prawa o notariacie).

Sad Najwyzszy nie zakwestionowal istoty argumentacji skarzacej, ze
na zasadzie art. 81 § 2 k.c. czynno$¢ prawna moze uzyskaé¢ walor daty
pewnej, o ktorej mowa w art. 81 § 1 k.c. Podwazyt wszakze zastosowanie
tego mechanizmu w rozstrzyganej sprawie. Stanowisko co do zasady, jakie
przyjal SN w wyroznionej tezie, nie przekonuje. Sad Najwyzszy nie podjat,
niestety, trafnych watkow uzasadnienia wyroku Sadu Apelacyjnego, o ktd-
rego kasacj¢ wniesiono®. Zdaniem SA ,,forma czynnosci prawnej nie moze
by¢ ksztattowana wola jednej tylko ze stron”, a ,,strona przeciwna moglaby
samodzielnie w dowolnym czasie, i to bez porozumienia z druga strona,

2Dz.U.Nr 5, poz. 17; zm.: Dz.U. z 1987 1. Nr 42, poz. 250; Dz.U. z 1989 r. Nr 35, poz.
192; Dz.U. z 1993 Nr 10, poz. 46; Dz.U. z 1994 r. Nr 74, poz. 331; Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 554., dalej takze w skrocie: u.z.t. Ustawg t¢ uchylita ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 z dnia 21 maja 2001 r.), ktéra
weszla w zycie w dniu 22 sierpnia 2001 r. Nowa ustawa zastrzega dla tego rodzaju czynnosci
zwykla forme pisemna ad solemnitatem (w art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1).

3 Wyrok SA w Lodzi z dnia 12 maja 2000 r. I Aca 715/99 (nie publ.).
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uzyskac poswiadczenie daty”. Innymi stowy, jedna ze stron nie moze, dzia-
Tajac bez porozumienia z kontrahentem, nada¢ czynnosci prawnej wiasci-
wej formy, uzyskujac z wlasnej inicjatywy poswiadczenie daty lub powo-
dujac jej powstanie na zasadzie art. 81 § 2 k.c. Jak stwierdzit SA: ,,zasada
autonomii woli stron oznacza i to, Ze porozumienie stron winno dotyczy¢
zaréwno tresci czynnosci prawnej, jak i jej formy, w tym i daty pewnej”.
Dlatego w opinii SA zdarzenia, na ktore powotywata si¢ skarzaca, z zasady
nie mogty i nie usungty wadliwosci sporzadzonych uméw, ktore pozostaty
niewazne.

Uzasadnienie glosowanego wyroku w odniesieniu do problemu formy
zaklada przeciwnie, ze wskutek dziatan jednej ze stron czynno$¢ pozbawio-
na formy pisemnej z data pewna moze ja ,,uzyska¢” na zasadzie art. 81 §
2 k.c. SN koncentruje natomiast swe wywody na tezie, ze przepis ten w
rozstrzyganej sprawie nie znajduje zastosowania. Przyjete zatozenie jest w
opinii glosatora nietrafne®, rozwinigte natomiast na poparcie postawione;j
tezy argumenty sa tylko czgsciowo przekonujace.

Na aprobat¢ zashuguja uwagi dotyczace istotnych cech wzmianki, o
ktorej mowa w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. Zdaniem SN, przepis ten ,,wymaga
umieszczenia wzmianki bezposrednio na dokumencie”. Stusznosé tego po-
gladu nie budzi zadnych watpliwosci. Inaczej oceni¢ wypada stanowisko
SN w kwestii zastosowania w sprawie przepisu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Sad
Najwyzszy uznal mianowicie, ze postanowienie Urzedu Patentowego o
wpisie zmiany uprawnionego do rejestru nie jest dokumentem urzedowym
»stwierdzajacym dokonanie czynnosci prawnej”, w tym przypadku umowy
0 przeniesienie prawa z rejestracji. Zaznaczy¢ trzeba, ze art. 81 § 2 pkt 1
k.c. stanowi o ,,jakimkolwiek dokumencie urzegdowym”. Tak ogolne okre-
slenie uzasadnia szerokie ujecie przedmiotowej kategorii. Z pewnoscig po-
stanowienie Urzgdu Patentowego o wpisie zmiany uprawnionego jest urzg-
dowym dokumentem w szerokim sensie ,,stwierdzajacym dokonanie
czynnosci prawnej”. Postanowienie to ma formg pisemna, jest sporzadzone
przez organ wladzy publicznej w wykonaniu przekazanych temu organowi
kompetencji i jest opatrzone data.

* Na temat definicji formy pisemnej z data pewna por. obszernie P. Gilo w s ki, Data
pewna a forma oswiadczenia woli z datq pewnq, Rejent 2001, nr 3, s. 31 i nast.
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U podstaw rozstrzygnigcia tej kwestii przez SN lezy bardzo waskie, w
opinii glosatora nietrafne, ujecie kategorii dokumentu urzegdowego w rozu-
mieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Uzasadnienie glosowanego wyroku sugeruje,
ze dany dokument urzedowy winien, aby wypehiona zostata hipoteza dys-
kutowanego przepisu, koniecznie wyraznie odnies¢ si¢ do faktu dokonania
czynnosci prawnej, a nawet wprost do dokumentu obejmujacego czynnosc.
Sad Najwyzszy argumentuje w zwiazku z tym, Ze w swym postanowieniu
,wymieniony organ [Urzad Patentowy — przyp. glos.] (...) nie odniost si¢
w zaden sposdb do tego dokumentu”. Stanowisko to jest trudne do obrony.
W $wietle funkcji art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nie jest konieczne, aby dokument
urzedowy zaswiadczal fakt dokonania czynnosci prawnej, czy choéby si¢
do niego odnosil. To, ze dokument taki jest normalnie, w zwyklym toku
postepowania organu publicznego sporzadzany w zwiazku z dokonaniem
czynnosci prawnej, w zupetno$ci wystarczy’.

Praktyczne znaczenie dokumentu urzedowego, o ktorym mowa w art.
81 § 2 pkt 1 k.c., ujawnia si¢ bowiem dopiero woéwczas, gdy nie jest
kwestionowany sam fakt dokonania danej czynnosci. W takiej sytuacji ist-
nienie dokumentu urzedowego w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nakazuje
przyjecie za ustalone, ze nie miat on miejsca pozniej niz w dacie sporza-
dzenia tego dokumentu. Dyskutowany przepis stanowi wyraz uznania przez
ustawodawcg szczegdlnej mocy dowodowej dokumentéw sporzadzanych
przez organy publiczne (tak jak i art. 244 § 1 k.p.c.) w zakresie ich daty.
To data danego dokumentu urzedowego jest z mocy ustawy pewna, co rodzi
okreslone domniemania w odniesieniu do daty danej czynnosci cywilno-
prawnej®. Nie powstaja natomiast zadne domniemania co do samego faktu
jej dokonania, mimo iz dany dokument ten fakt zaktada.

5 Dokument urzedowy zawierajacy akt organu administracji — decyzje lub postanowie-
nie — poniekad z reguly bedzie odnosi¢ si¢ wprost do czynnosci, w zwiazku z ktorej doko-
naniem jest sporzadzany, w ramach obowiazku uzasadnienia faktycznego i prawnego dane-
go aktu (art. 107 i 124 §2 k.p.a.). Postanowienie o dokonaniu wpisu zmiany uprawnionego
z rejestracji znaku towarowego objete jest akurat w tym zakresie wyjatkiem przewidzianym
przez art. 124 §2 k.p.a., poniewaz stuzy od niego tylko zazalenie w administracyjnym toku
instancji (§ 30 ust. 1 zarzadzenia Prezesa UP RP z dnia 9 wrzesnia 1992 r. w sprawie
ochrony znakéw towarowych, M.P. z 1992 r. Nr 31, poz. 217; zm.: M.P. z 1997 r. Nr 23,
poz. 221).

¢ Por. opracowanie cytowane w przypisie 4, s. 36 i nast.
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Wyzej powotany poglad Sadu Apelacyjnego w kwestii zachowania formy
pisemnej z data pewna jest bardziej przekonujacy niz stanowisko zajgte
przez SN w glosowanym wyroku’. Stanowi on trafne uzasadnienie stusz-
nego rozstrzygniecia. Pozytywnie nalezy zatem oceni¢ sama sentencj¢ glo-
sowanego wyroku, w ktorej Sad Najwyzszy utrzymat w mocy orzeczenie
SA, oddaliwszy kasacje. Nalezy wszakze zaznaczy¢, ze stato si¢ tak pomimo
przyjecia przez SN odmiennej wykladni art. 81, w opinii glosatora nieprze-
konujacej, a w ramach tej wyktadni dzieki zawezeniu pojecia dokumentu
urzgdowego ,,stwierdzajacego dokonanie czynnosci prawne;j”, ktore to zawe-
zenie samo w sobie nalezy rdwniez uzna¢ za niedostatecznie uzasadnione.

II. Glosowany wyrok obok podstawowego, wyrdznionego w tezie,
zagadnienia formy pisemnej z data pewna porusza takze na marginesie
szereg dotychczas nieobecnych w orzecznictwie SN probleméw z zakresu
prawa znakdw towarowych. Sa to problemy o duzym praktycznym znacze-
niu. Wprawdzie SN rozstrzygal je na podstawie przepiséw obecnie uchy-
lonych, jednak pozostaja one aktualne pod rzadami nowej ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej. Warto je zatem zaprezentowac, zwlaszcza ze
orzeczenia SN w tych materiach naleza do rzadkosci.

Teza glosowanego wyroku, cho¢ nieprzekonujaca w odniesieniu do
zagadnienia formy, wyraza jednak pewna mysl, ktorej nie mozna odméowié
ogolnej stusznosei. Sad Najwyzszy podkreslit mianowicie, ze wpis zmiany
uprawnionego w rejestrze znakow, a takze postanowienie Urzedu Paten-
towego, na ktorego podstawie jest on dokonywany, pozbawione sa skutkow
sanujacych w odniesieniu do wad samej umowy o przeniesienie prawa do
znaku (dawny art. 16 u.z.t. i obecnie obowigzujacy art. 162 ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej). Poglad ten zastuguje na pelng aprobate. W petni
skuteczne przejscie prawa z rejestracji na podstawie umowy wymaga
dopehienia szeregu czynnosci. Wsrod nich sg czynnosci zainteresowanych
stron — umowa i wniosek o wpis zmiany uprawnionego, jak i czynnosci
organu publicznego — Urzgdu Patentowego w postepowaniu rejestrowym.
Waznos¢ kazdej z tych czynnosci nie zalezy od waznosci pozostatych, ale

7 Co do znaczenia zasady autonomii woli dla wyktadni art. 81 k.c. por. tez opracowanie
cytowane w przypisie 4, s. 52 i nast.; wypada zaznaczy¢, ze w opracowaniu tym przyjeto
dodatkowe zastrzezenia w stosunku do pogladu przyjetego przez Sad Apelacyjny w niniej-
szej sprawie.
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tylko tacznie daja one rezultat w postaci w pelni skutecznego przejscia
prawa. Jest to teza prawdziwa tak na tle systemu u.z.t., jak i nowej ustawy
— Prawo wiasnosci przemystowe;j.

III. Kolejne zagadnienie poruszone w glosowanym wyroku réwniez
wiaze si¢ z problemem stosunku umowy o przeniesienie prawa z rejestracji
do rejestracji zmiany uprawnionego. Jest nim znaczenie przestanek zdol-
nosci rejestrowej znaku towarowego w postepowaniu 0 wpis zmiany pod-
miotu prawa z rejestracji.

Niestety, stanowisko SN w tej kwestii jest wyrazone w sposob dos¢
niejasny. Uznawszy uchybienie formie czynnosci za wystarczajaca podsta-
we do oddalenia kasacji, nie zaprzeczajac wszakze istnieniu innych takich
podstaw, w pozostalym zakresie Sad Najwyzszy wypowiedzial sie nader
lakonicznie. Chociaz jest to zabieg w zupetnosci prawidlowy z procesowe-
go punktu widzenia, stalo sie tak ze szkoda, jak si¢ wydaje, dla wartosci
merytorycznej i zwlaszcza edukacyjnej orzeczenia. Ponizsze uwagi za pod-
stawe przyjmujg swoista rekonstrukcje stanowiska SN, poniewaz co do
niektdrych fragmentéw glosowanego wyroku mozna mie¢ nawet watpliwo-
$ci, czy wyrazaja one jego opinig, czy tez tylko referuja opini¢ stron Iub
sadéw nizszych instancji.

Wypada zatem uznaé, ze SN nie podzielil trafnego w opinii glosatora
stanowiska Sadu Apelacyjnego, wedlug ktdrego art. 6 u.z.t. znajdowat
zastosowanie takze w postepowaniu o wpis do rejestru zmiany uprawnio-
nego. Wynika z tego, ze — zdaniem SN — nabywca prawa z rejestracji nie
musiat spelnia¢ wymogdw przepisu art. 6 ust. 1 u.z.t. W praktyce przyjecie
tego pogladu oznaczatoby, ze dany znak mdgt by¢ zarejestrowany na rzecz
przedsigbiorstwa-nabywcy, ktdre nie prowadzito dziatalnosci w zakresie
towarow, dla ktorych znak byt zarejestrowany. O nietrafnosci tego stano-
wiska na tle u.z.t. $wiadczy fakt, ze dokonanie wpisu do rejestru takiego
przedsiebiorstwa jako uprawnionego uzasadniatoby bezposrednio wyga-
$nigcie prawa z rejestracji na mocy art. 25 pkt 5 u.z.t.> Przywotany przepis
literalnie dotyczyt sytuacji zaprzestania dziatalnosci gospodarczej przez
uprawnionego. Na zasadzie powszechnie akceptowanej reguly inferencyj-
nej a fortiori jego zastosowanie nalezato jednak rozciagnac na przypadek

8 Por. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 1997,
teza 8 do art. 25.
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niepodjecia tej dziatalnosci. W przeciwnym razie otworzylaby si¢ droga dla
czynnosci dokonywanych in fraudem legis, ktorym nie moglby przeciw-
dziata¢ sam obowiazek uzywania znaku towarowego. Na przeszkodzie
stangloby bowiem oddalenie w czasie sankcji zwiazanej z nieuzywaniem
znaku. Do czasu stwierdzenia wygasnigcia prawa na podstawie art. 28 u.z.t.
zarejestrowany uprawniony mogiby juz uczyni¢ zen uzytek sprzeczny z
jego celem.

Rozwigzanie powyzszej sytuacji przez zastosowanie art. 25 pkt 5 u.z.t.
byloby jednak jaskrawo sztuczne. Sztucznosé¢ ta dodatkowo §wiadczy o
btedzie w punkcie wyjscia. Stanowisko SN w odniesieniu do art. 6 u.z.t.
wynikato bowiem z ogdlniejszej tezy uzasadnienia w tej jego czgsci.
Mianowicie, w opinii Sadu Najwyzszego co do zasady ,,uregulowanie zby-
walnosci prawa z rejestracji znaku towarowego zawarte w ustawie o zna-
kach towarowych nie daje podstaw do odwotywania si¢ do przepiséw tej
ustawy rozstrzygajacych o przeszkodach do rejestracji znaku towarowe-
go”. Jest to poglad, ktory na tle systemu ustawy o znakach towarowych
nalezato uzna¢ za zupetnie nieuzasadniony. Niektore z przeszkod rejestra-
cyjnych znaku towarowego wprost odnosity si¢ do okolicznosci podmioto-
wych zgloszenia — do osoby zglaszajacego i jego zwiazkow ze znakiem.
Tytutem przyktadu wskaza¢ mozna dyskutowany wyzej przepis art. 6 ust.
1 u.zt, a takze art. 8 ust. 3 i 6 oraz art. 9 ust.1 pkt 5 u.z.t. Wszystkie te
przepisy odnosily si¢ do okolicznosci podmiotowych, tzn. takich, ktore moga
ulec zmianie w sytuacji zmiany uprawnionego podmiotu. Dlatego okolicz-
nosci te nalezato bada¢ w toku postgpowania o wpis tej zmiany do rejestru,
aniespetnienie wymagan ustawy uzasadniato odmowe wnioskowanego wpisu
przez Urzad Patentowy.

Warto w tym miejscu zauwazyé, ze rozwazania SA w przedmiocie
zastosowania art. 6 u.z.t. w przypadku przejscia prawa z rejestracji na
podstawie umowy mimo ich merytorycznej stusznosci byty z punktu widze-
nia postgpowania przed tym sadem zupelie bezprzedmiotowe. Nalezy
bowiem uznaé, ze sady powszechne w systemie u.z.t. byly wiasciwe tylko
do oceny prawidlowosci umowy o przeniesienie prawa z rejestracji jako
czynnosci cywilnoprawnej. Badanie ewentualnych przeszkod rejestracyj-
nych lezato w wylacznej kompetencji Urzgdu Patentowego jako materia
dopuszczalnosci wpisu. Niektore sformutowania uzasadnienia glosowane-
go wyroku sugeruja, ze takie byto rowniez stanowisko SN w tej kwestii.
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Problem znaczenia przestanek zdolnosci rejestrowej znaku towarowego
W postgpowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa z rejestracji (wedtug nowej
nomenklatury ,,prawa ochronnego”), rozwazany wyzej na tle systemu u.z.t.,
pozostaje w pelni aktualny pod rzadami nowej ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej. Stanowisko glosatora w tej kwestii takze pozostaje niezmien-
ne. W nowym stanie prawnym przeszkody rejestracyjne dotyczace okolicz-
nosci podmiotowych zgloszenia winny réwniez znalez¢é zastosowanie w
postepowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa ochronnego.

IV. Sad Najwyzszy wypowiedzial si¢ takze posrednio w kwestii spel-
nienia wymogu przeniesienia znaku towarowego wraz z przedsigbiorstwem
lub jego czescia w rozumieniu art. 16 ust.1 u.z.t. Obecnie analogiczny do
zawartego w art. 16 ust. 2 u.z.t. wymog formutuje art. 162 ust. 2 ustawy
— Prawo wlasnosci przemystowej. Sad Najwyzszy podzielit opinie sadoéw
nizszych instancji, ze w sprawie wymag ten nie zostat spelniony. Z uza-
sadnienia glosowanego wyroku odczyta¢ mozna dwie wazne dla oceny tej
okolicznos$ci wskazdwki. Po pierwsze, twierdzenie o przeniesieniu przed-
sigbiorstwa lub jego czgsci nie moze by¢ gotostowne i winno by¢ skonfron-
towane z tre$cig samej umowy. Po drugie, rozwazany wymdg ma charakter
obiektywny 1 nie moze by¢ dowolnie interpretowany przez strony. Zapa-
trywania wyrazone przez sady obu instancji i podzielone przez SN podej-
muja w tym zakresie koncepcje wypracowane w literaturze przedmiotu®.
Uwagi wypowiedziane przez SN w glosowanym wyroku zachowuja w petni
swoja aktualno$¢ w nowym stanie prawnym.

V. Wsrdd zarzutéw sformutowanych w kasacji znalazt si¢ takze doty-
czacy obrazy art. 16 ust.2 u.z.t. poprzez przyjecie przez Sad Apelacyjny
podobienstwa znakoéw przenoszonych na podstawie dwu spornych uméw.
Podobienstwo to uzasadniato w opinii SA (jak i sadu pierwszej instancji)
uznanie niewaznosci tych uméw z uwagi na naruszenie przywotanego prze-
pisu. Sad Najwyzszy nie podzielil stanowiska skarzacych. Na marginesie
sformutowat natomiast pewne uwagi co do trybu i kryteriéw ustalenia po-
dobienstwa znakdéw przez sad. Uwagi te dotycza kwestii o znacznej donio-
stosci praktycznej 1 jednoczes$nie budza powazne watpliwosci. Zachowuja
takze swa wage pod rzadami nowej ustawy.

° Por. R.Skubisz, op. cit., teza 6 do art. 16.
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Uzasadnienie glosowanego wyroku wskazuje na duzg trudnos¢ stoso-
wania w indywidualnych przypadkach ogdlnego kryterium podobienstwa
znakow. Jednoczesnie w opinii SN w ,,obowiazujacym stanie prawnym”
formuta art. 16 ust. 2 u.z.t. dawata sadowi duza swobod¢ oceny tego po-
dobienstwa przy uwzglednieniu okoliczno$ci konkretnej sprawy. Rozwija-
jac t¢ mysl, SN stwierdzil, ze to na stronie kwestionujacej rozstrzygniecie
sadu spoczywa cigzar dowodu, ze w ocenie podobienstwa dokonanej przez
sad ,,pominigte zostaly lub w niedostatecznym stopniu uwzglednione zasad-
nicze (przewodnie) elementy obu znakéw”. Zdaniem SN, uprawnienie sadu
,»do samodzielnego rozstrzygania i wyrazania oceny o podobienstwie” oraz
uznanie zdolnosci ,.tego sadu do postrzegania i wyrazania swego wrazenia”
w tym wzgledzie wynikaja z wyboru dokonanego przez ustawodawce.

W zwiazku z powyzszym trzeba zauwazy¢, ze podobienstwo znakdw
w rozumieniu prawa znakow towarowych stanowi specyficzna, specjali-
styczna koncepcje. Oceny podobienstwa znakow dokonuje si¢ w kontekscie
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w btad w zwiazku z tym po-
dobienstwem. Swe opinie SN wyrazit na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., ktory nie
postugiwat sie wprost przestanka niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad.
Poniewaz jednak przestanka ta nierozerwalnie wigze si¢ z kwestig podo-
bienstwa znakdw, doktryna przyjmowata, ze przepis ten milczaco zaktadat
istnienie takiego niebezpieczenstwa'”.

Nauka prawa znakdéw towarowych, rozwazajac problem wprowadzenia
w blad odbiorcow na tle réznych przepiséw ustawy o znakach towarowych,
poshuguje si¢ szczegolna koncepcja odbiorcy, ktora charakteryzuje abstrak-
cja, usrednienie i do pewnego stopnia idealizacja cech odbiorcow rzeczy-
wistych. Jest to uzasadnione masowa skala i ilo§ciowym charakterem pro-
cesow gospodarczych, w ktdrych swojq rolg odgrywaja znaki towarowe.
Prowadzi to do formutowania koncepcji przecigtnego rozsadnego odbiorcy
na konkretnym rynku produktowym (przecigtny nabywca towaréw danego
rodzaju, $rednio rozwazny kupujacy itp.)'.

10 Por. R.Skubisz op. cit., teza 3 do art. 16.

"Por.R.Skubisz, op. cit, tezy do art. 9; M. K ¢ p i i s k i, Niebezpieczeristwo wpro-
wadzenia w blqd odbiorcow co do zrédila pochodzenia towaréw w prawie znakow towa-
rowych, ZNUJ PWiOWI 1982, z. 28, s. 37 i nast.; U.Prominska, Prawo z rejestracji
znaku towarowego. Tres¢ i naruszenie, £.6dz 1994, s. 109-110.
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Doktryna postuluje zatem oceng podobienstwa znakdw z zobiektywi-
zowanego punktu widzenia — z punktu widzenia statystycznego adresata
towaru, czyli przecigtnego rozsadnego odbiorcy w normalnych warunkach
danego rynku. ,,Przecigtny rozsadny odbiorca” jest przy tym pewna meto-
dologiczna konstrukcja. Dlatego aby mozna byto dokona¢ oceny tak rozu-
mianego podobienstwa znakéw w konkretnej sprawie, konieczna jest spe-
cjalistyczna wiedza. Chodzi o wiedz¢ dotyczaca psychologii zachowan
konsumenta w ogdlnosci, jak i w normalnych warunkach danego rynku oraz
wiedze potrzebna dla sporzadzenia profilu psychologicznego czy —w ogol-
niejszym ujgciu — charakterystyki przecietnego (statystycznego) odbiorcy
na rynku towaréw danego rodzaju. Zadanie to wymaga prowadzenia badan
rynku i jego uczestnikow wedtug okreslonej metodologii'?. Takie zobiek-
tywizowane narzedzia oceny sa konieczne dla zapewnienia, aby spory
wynikajace na tle rzekomego podobienstwa znakow towarowych nie byty
rozstrzygane na podstawie odczué 1 ,,wrazen”, czyli w istocie rzeczy ar-
bitralnie i bez zwiazku z rzeczywistymi zjawiskami gospodarczymi'.

Sformutowana w glosowanym wyroku silnie subiektywistyczna zasada
samodzielnej oceny sedziego nie uwzglednia powyzszych postulatéw nauki
prawa. Osoba sedziego z reguly nie bedzie egzemplifikowaé ,,$rednio
rozwaznego kupujacego”, z punktu widzenia ktorego nalezy w opinii dok-
tryny dokonywac oceny podobienstwa znakdéw towarowych. W opinii glo-
satora charakterystyka ,,przecigtnego rozsadnego odbiorcy na danym ryn-
ku” jako pewna konstrukcja metodologiczna i zarazem konieczne dla
wlasciwego zastosowania prawa kryterium nalezy do wiadomosci specjal-
nych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.

Przyja¢ zatem nalezy, ze swoboda decyzyjna, ktora przystugiwata sadowi
na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., jak i we wszystkich innych przypadkach, gdy w
gre wchodzi ocena podobienstwa znakdéw towarowych, takze w systemie
nowej ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej (w szczegdlnosci na tle jej

120 praktycznych prébach stosowania w tym celu réznych metod naukowych w postaci
systematycznych badan rynku pisatjuz M. K ¢ p i s k i w opracowaniu cytowanym w przy-
pisie 11, s. 40.

BM.K¢pinskizwracal uwage na zasadnicze trudnoscei stosowania w praktyce teo-
retycznej koncepcji przecigtnego odbiorcy juz w 1982 r.; zob. opracowanie cytowane w
przypisie 11, s. 39 i nast. Autor ten pisat o wrgcz ,,mitycznym punkcie widzenia odbiorcy”.
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art. 162 ust. 2), nie wykracza w istocie poza granice swobody oceny opinii
biegtego w ramach art. 233 i 278 k.p.c. Jest zatem nieporéwnanie wezsza
niz to sugeruje glosowany wyrok Sadu Najwyzszego. Przepisy prawa wia-
snosci przemystowej nie wnosza w tej kwestii nic nowego w pordwnaniu
z dawnym stanem prawnym.

Pawel Gilowski
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