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Glosa
do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 12 kwietnia 2001 r.

II CKN 1323/00
Dokonany w rejestrze znaków towarowych wpis o zmianie upraw-

nionego z rejestracji i czynno�ci go poprzedzaj¹ce podejmowane przez
Urz¹d Patentowy same przez siê nie usuwaj¹ wadliwo�ci 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 ¿e
tre�æ sporz¹dzonych w toku tych czynno�ci dokumentów pozwala na
stwierdzenie dokonania czynno�ci w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c.1

S¹d Najwy¿szy w sprawie z powództwa Przedsiêbiorstwa Przemys³u
Spirytusowego �P.� w W. z udzia³em interwenienta ubocznego Ministra
Skarbu Pañstwa przeciwko Zak³adom Przemys³u Spirytusowego �P.� w ̄ .,
�E.-A.� Spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w W. z udzia³em inter-
wenienta ubocznego �B.� S.A. w Beaune o stwierdzenie niewa¿no�ci umów,
po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2001 r. na rozprawie
kasacji pozwanej �E.-A.� Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w W.
i interwenienta ubocznego �B.� S.A. w Beaune od wyroku S¹du Apelacyj-
nego w £odzi z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt I ACa 715/99 � oddali³
kasacjê.

U z a s a d n i e n i e
Zaskar¿onym wyrokiem S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê pozwanej �E.-

A.� Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w W. oraz interwenienta
ubocznego �B.� Spó³ki Akcyjnej w Beaune we Francji i orzek³ o kosztach
procesu za instancjê odwo³awcz¹. Z obszernych ustaleñ � w ca³o�ci apro-
bowanych przez s¹d drugiej instancji � do istotnych nale¿y zawarcie dnia
1 Orzeczenie tezowane w Biuletynie SN z 2001 r., nr 5.
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27 maja 1994 r. przez powodowe Przedsiêbiorstwo Przemys³u Spirytuso-
wego �P.� w W., pozwane Zak³ady Przemys³u Spirytusowego �P.� w
¯yrardowie i �P.B. Company� w Minneapolis (USA) trójstronnego poro-
zumienia, na 10 lat, dotycz¹cego eksportu wódki polskiej �B.� na rynki
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Meksyku i Kanady. Pozwane
Zak³ady dostarcza³y produkt, tj. alkohol z dwoma znakami towarowymi:
s³owno-przestrzennym (butelka) i s³ownym �B. Vodka�, który to towar
powodowe Przedsiêbiorstwo jako eksporter mia³o sprzedawaæ na zasadach
wy³¹czno�ci importerowi � �P.B. Company�. Porozumienie to jest realizo-
wane na rynku Stanów Zjednoczonych.

Umow¹ z dnia 14 czerwca 1996 r. Zak³ady Przemys³u Spirytusowego
w ¯. prawo z rejestracji znaku towarowego s³owno-przestrzennego (R-
85827) przenios³y na rzecz pozwanej Spó³ki �E.-A.�. Dnia 11 wrze�nia
1996 r. Zak³ady te przenios³y na rzecz wymienionej Spó³ki prawo z re-
jestracji znaku towarowego s³ownego (R-87727). Obie umowy o przenie-
sienie prawa z rejestracji znaków zosta³y sporz¹dzone z uchybieniem art.
15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 73 § 2 k.c., co po-
woduje ich niewa¿no�æ. Dokonuj¹c przeniesienia, w dniu 14 czerwca
1996 r., prawa z rejestracji znaku towarowego s³owno-przestrzennego,
dyrektor pozwanych Zak³adów �P.� z³o¿y³ o�wiadczenie, ¿e na rzecz tych
Zak³adów nie s¹ zarejestrowane jakiekolwiek podobne znaki towarowe.
O�wiadczenie to by³o nieprawdziwe. W tej bowiem dacie wymienionym
Zak³adom �P.� przys³ugiwa³o prawo do znaku towarowego s³ownego �B.
Vodka�. Znaki te by³y podobne i zosta³y zarejestrowane dla towarów tego
samego rodzaju (art. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). By³a to
czynno�æ maj¹ca na celu obej�cie ustawy (art. 58 § 1 k.c.).

Umowa licencyjna zawarta dnia 11 wrze�nia 1996 r. przez Spó³kê �E.-
A.� z Zak³adami �P.� w ¯. o u¿ywanie przez te Zak³ady wymienionych
znaków towarowych R-87727 i R-85827 nie zosta³a w ogóle zarejestro-
wana w Urzêdzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wywo³a³a
¿adnego skutku wobec osób trzecich (art. 17 ust. 3 ustawy o znakach
towarowych). Uprawniona z rejestracji obu � powy¿ej wskazanych � znaków
towarowych Spó³ka �E.-A.� przenios³a dnia 26 lutego 1997 r. prawo na
rzecz �B.� S.A. w Beaune (Francja).

Po dokonaniu wpisu w rejestrze nabywcy prawa do tych znaków �B.�
S.A. wygas³a umowa licencyjna i w nastêpstwie tego Zak³ady Przemys³u
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Spirytusowego �P.� w ¯. utraci³y prawo do u¿ywania znaków objêtych
rejestracj¹. Sytuacja taka zagra¿a interesom maj¹tkowym i niemaj¹tkowym
powodowego Przedsiêbiorstwa, bêd¹cego jedynym eksporterem �B. Vod-
ka� na rynku amerykañskim i uzasadnia przyjêcie, ¿e spe³nione zosta³y �
w ocenie s¹dów obu instancji � przes³anki z art. 189 k.p.c. Dalsze ustalenia
dotyczy³y kwestii zgody rady pracowniczej przedsiêbiorstwa pañstwowego
(art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrze�nia 1981 r. o samorz¹dzie za³ogi
przedsiêbiorstwa pañstwowego, Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) oraz do-
chowania przez Spó³kê �E.-A.� wymogów przewidzianych w art. 6 ustawy
o znakach towarowych.

Kasacja zosta³a z³o¿ona przez pozwan¹ Spó³kê �E.-A.� i interwenienta
ubocznego Spó³kê �B.� S.A. Skar¿¹ce � bez wyodrêbnienia podstaw ka-
sacji � zarzuci³y:

1) niewa¿no�æ postêpowania (art. 39311 i art. 379 pkt 4 k.p.c.) wywo³an¹
udzia³em w rozstrzyganiu sprawy sêdziego, który podlega³ wy³¹czeniu z
mocy prawa na podstawie art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., albowiem uprzednio
orzeka³ on w innej sprawie, w której rozstrzygana by³a jedna z przes³anek
wa¿no�ci spornych umów, a mianowicie ich odp³atno�æ,

2) naruszenie przepisów postêpowania maj¹cych istotny wp³yw na tre�æ
wyroku, a w szczególno�ci art. 189, 2 § 3, 316 § 1, 227 i 233 § 1, a tak¿e
art. 228 k.p.c.,

3) naruszenie prawa materialnego polegaj¹ce w szczególno�ci na b³êd-
nej wyk³adni i b³êdnym zastosowaniu nastêpuj¹cych przepisów: art. 888
k.c. i art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 wrze�nia 1981 r. o samorz¹dzie
za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123), art. 81 §
1 i § 2 k.c. oraz art. 15 ustawy o znakach towarowych, art. 4 i 9 ust. 1 pkt
1 oraz art. 16 ust. 2 tej¿e ustawy, art. 16 ust. 1 ustawy o znakach towa-
rowych, a nadto art. 551 k.c. w zwi¹zku z art. 58 k.c., a tak¿e art. 6, art.
13 ustawy o znakach towarowych i art. 9 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230) w zw. z art. 58 k.c.

Wskazuj¹c na powy¿sze, skar¿¹ce spó³ki wnosi³y o zmianê zaskar¿o-
nego wyroku i oddalenie powództwa ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Apelacyjnemu do ponownego roz-
poznania z uwzglêdnieniem kosztów procesu.
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W odpowiedzi na kasacjê, wniesionej przez powodowe Przedsiêbior-
stwo Przemys³u Spirytusowego �P.�, strona powodowa wnosi³a o oddalenie
kasacji z zas¹dzeniem na jej rzecz kosztów procesu.

S¹d Najwy¿szy � po uwzglêdnieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2000 r. o zmianie ustawy � Kodeks postêpowania cywilnego... (Dz.U. Nr
48, poz. 554) � zwa¿y³, co nastêpuje:

Na uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c. skar¿¹ce
przytoczy³y, ¿e sêdzia-referent w przedmiotowej sprawie by³ wcze�niej
przewodnicz¹cym sk³adu orzekaj¹cego w S¹dzie Apelacyjnym orzekaj¹-
cym dnia 4 wrze�nia 1998 r. w sprawie sygn. akt I ACz 435/98 i ACz 436/
98. Przedmiotem rozpoznania i rozstrzygniêcia w tej sprawie by³y za¿a-
lenia wniesione przez Zak³ady Przemys³u Spirytusowego �P.� w ¯. na
postanowienia s¹du pierwszej instancji z dnia 4 i 13 sierpnia 1998 r. za-
bezpieczaj¹ce roszczenia dochodzone w sprawie sygn. akt X GC 913/98.
W my�l art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., na który powo³uj¹ siê w kasacji skar¿¹ce,
sêdzia jest wy³¹czony z mocy ustawy w sprawach �o wa¿no�æ aktu praw-
nego z jego udzia³em sporz¹dzonego lub przez niego rozpoznanego�.
Powy¿sze sformu³owanie odnosi siê do aktów natury zarówno cywilno-
prawnej (np. akty notarialne, akty stanu cywilnego, umowy handlowe), jak
i administracyjnoprawnej, stanowi¹cych podstawê stosunku prawnego,
którego dotyczy spór. Znajdzie on zastosowanie wówczas, gdy bezpo�red-
nim ¿¹daniem w sprawie jest ustalenie wa¿no�ci (niewa¿no�ci) aktu praw-
nego sporz¹dzonego przez sêdziego lub przez niego rozpoznanego. Orze-
kaj¹c w takiej sprawie, sêdzia by³by w pewnym stopniu iudex in re sua,
gdy¿ sam ocenia³by sposób wype³nienia przez siebie obowi¹zków. Wgl¹d
do tre�ci postanowienia S¹du Apelacyjnego z dnia 13 sierpnia 1998 r. sygn.
akt I ACz 435/98 i I ACz 436/98 oraz jego uzasadnienia wyklucza istnienie
tej przes³anki wy³¹czenia sêdziego. Chybionym jest zarówno zarzut, jak i
jego obszerne uzasadnienie.

Cech¹ niewa¿no�ci postêpowania rozwa¿anej z urzêdu (art. 39311 k.p.c.)
jest to, ¿e zachodzi ona bez wzglêdu na wp³yw okoliczno�ci j¹ powodu-
j¹cych na wynik sprawy.

Pozosta³e zarzuty i przytoczone na ich uzasadnienie przepisy postêpo-
wania maj¹ce wype³niaæ podstawê kasacji, przewidzian¹ w art. 3931 pkt
2 k.p.c., wymagaj¹ przy ich ocenie uwzglêdnienia tre�ci przytoczonego art.
3931 pkt 2, stwierdzaj¹cego, ¿e ta podstawa kasacji poza naruszeniem prze-
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pisów postêpowania wymaga wykazania wp³ywu zarzucanego uchybienia
na wynik sprawy. Musi to byæ wp³yw istotny, czyli nastêpstwa ustalonych
wadliwo�ci by³y tego rodzaju (b¹d� skali), i¿ kszta³towa³y lub wspó³kszta³-
towa³y tre�æ zaskar¿onego orzeczenia (post. S¹du Najwy¿szego 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 uzasadniaj¹ przypomnienie, ¿e ten o
szczególnym charakterze �rodek odwo³awczy przys³uguje od wyroku s¹du
drugiej instancji. Zaskar¿enie kasacj¹ orzeczenia s¹du drugiej instancji nie
mo¿e opieraæ siê na zarzutach dotycz¹cych uchybieñ s¹du pierwszej instan-
cji. Te bowiem podlegaj¹ kontroli instancyjnej (wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 20 lutego 1997 r. I CKN 97/96 � OSNC 1997, nr 6-7, poz. 87). O
kierunku i zakresie prowadzonego postêpowania dowodowego, a tak¿e o
tym, czy bêd¹ce przedmiotem dowodu fakty maj¹ istotne znaczenie dla
rozstrzygniêcia sprawy, rozstrzygaj¹ przepisy prawa materialnego. Je¿eli
wadliwo�æ czynno�ci prawnej jest tego rodzaju, ¿e podstaw¹ zastosowania
sankcji w postaci niewa¿no�ci mog¹ byæ ró¿ne przepisy, to na s¹dzie orze-
kaj¹cym nie ci¹¿y obowi¹zek wyczerpania i przytoczenia w wydanym
orzeczeniu wszystkich mog¹cych wchodziæ w rachubê przyczyn i podstaw
prawnych niewa¿no�ci. Mo¿e swoje rozstrzygniêcie oprzeæ na jednej z
nich.

Obszerne ustalenia i wielow¹tkowe wywody s¹dów obu instancji uza-
sadniaj¹ nawi¹zanie do omówionej � w pierwszej kolejno�ci � podstawy
uwzglêdnienia powództwa, wywiedzionej z art. 15 i 16 ustawy z dnia 31
stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).
Artyku³ 15 ust. 1 tej ustawy stanowi, ¿e prawo z rejestracji znaku towa-
rowego jest zbywalne. Jako prawo maj¹tkowe mo¿e byæ przedmiotem
czynno�ci prawnych, których skutkiem jest przeniesienie podmiotowego
prawa do znaku towarowego na osobê trzeci¹. Mo¿liwe jest tak¿e obci¹-
¿enie tego prawa na rzecz osoby trzeciej.

Dla przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego ustawa wyma-
ga pisemnej formy umowy z dat¹ pewn¹. Bezspornym jest brak urzêdowego
po�wiadczenia daty na obu umowach (tzw. daty pewnej). Nie ulega w¹t-
pliwo�ci, ¿e skutkiem braku tej daty na kwestionowanych umowach jest
niewa¿no�æ dokonanych czynno�ci (art. 73 § 2 k. c.). Urzêdowe po�wiad-
czenie daty naniesione na dokumencie ma na celu stwierdzenie nie budz¹cej
w¹tpliwo�ci daty, w której czynno�æ prawna zosta³a dokonana. Taki przy-
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miot daty pewnej mo¿e byæ uzyskany w dokonanej czynno�ci b¹d� przez
pó�niej zaistnia³e zdarzenia, przewidziane w art. 81 k.c., do postanowieñ
którego odwo³uj¹ siê skar¿¹ce w kasacji. Z mocy ustawy, jak stanowi art.
81 § 2 pkt 1, czynno�æ prawna uzyskuje walor daty pewnej w razie stwier-
dzenia dokonania czynno�ci w jakimkolwiek dokumencie urzêdowym � od
daty tego dokumentu urzêdowego. Bezspornym jest, ¿e obie umowy maj¹ce
stanowiæ podstawê wpisu zmiany uprawnionego z rejestracji nie zosta³y
opatrzone adnotacj¹ (prezentat¹) Urzêdu Patentowego. Prezentat¹ tego
Urzêdu opatrzony zosta³ wniosek o wpisanie do rejestru zmiany podmiotu
uprawnionego. Wniosek ten nie jest dokumentem urzêdowym wymaganym
przez powo³any w kasacji przepis art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Nie istnia³y zatem
� wbrew twierdzeniom i zarzutom skar¿¹cych � podstawy do przyjêcia, ¿e
spe³nione zosta³o ustawowe wymaganie w postaci stwierdzenia dokonania
czynno�ci w dokumencie urzêdowym (art. 81 § 2 pkt 1 k.c.). Nie uczyni³
tak¿e wymieniony Urz¹d Patentowy jakiejkolwiek wzmianki na dokumen-
tach obejmuj¹cych czynno�æ przeniesienia prawa z rejestracji obu znaków
towarowych (art. 81 § 2 pkt 2 k.c.).

Z powo³aniem siê na ostatnio wymieniony przepis kasacja dowodzi, ¿e
fakt dokonania kwestionowanych czynno�ci i ich nastêpstw (przeniesienie
praw) zosta³ stwierdzony w dokumentach urzêdowych � postanowieniach
i wpisach do rejestru znaków towarowych Urzêdu Patentowego RP. Od
daty sporz¹dzenia tych dokumentów sporne czynno�ci maj¹ w ocenie skar-
¿¹cych datê pewn¹. Zarzut ten i jego motywacja zosta³y sformu³owane w
oderwaniu od tre�ci przepisu art. 81 § 2 pkt 2 k.c. i tre�ci wydanych przez
Urz¹d Patentowy postanowieñ o wpisie w rejestrze oraz skutków, jakie w
obowi¹zuj¹cym stanie prawnym wynikaj¹ z dokonania wpisów do rejestru.
Wpisu dokonuje siê na podstawie postanowienia. Jest to rejestracja doko-
nana na rzecz okre�lonego uprawnionego. Ochronê znaku towarowego
uzyskuje siê przez jego rejestracjê. W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lipca
1994 r. I PRN 46/94 (OSP 1995, nr 5, poz. 117) S¹d Najwy¿szy stwierdzi³,
¿e zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje potrzebê pod-
jêcia odpowiedniego postêpowania przed Urzêdem Patentowym, które
koñczy postanowienie ustalaj¹ce stan rzeczy istotny z punktu widzenia za-
rejestrowanego prawa. Rejestracja jest elementem definiuj¹cym prawo do
znaku towarowego. Rejestracja nie przes¹dza o wa¿no�ci czynno�ci praw-
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nej i sama przez siê nie eliminuje wadliwo�ci zwi¹zanych z przeniesieniem
prawa.

Wydane z powo³aniem siê na podstawê § 30 ust. 1 zarz¹dzenia Prezesa
Urzêdu Patentowego RP z dnia 9 wrze�nia 1992 r. w sprawie ochrony
znaków towarowych (M.P. Nr 31, poz. 217) w zw. z art. 54 ust. 4 ustawy
o znakach towarowych postanowienia � o jednobrzmi¹cej co do istoty tre�ci
� zawiera³y rozstrzygniêcia o wykre�leniu w rejestrze zbywcy i wpisaniu
nabywcy, a nadto pouczenie o �rodkach odwo³awczych. W ka¿dym z tych
aktów, o charakterze w³adczym, wyra¿one i utrwalone jest w formie im-
peratywnej jedynie rozstrzygniêcie o wpisie w rejestrze. Wymieniony organ
pañstwowy nie dokona³ czynno�ci wymienionych w art. 81 § 2 pkt 2 k.c.
na obejmuj¹cym sporn¹ czynno�æ dokumencie, ani te¿ nie odniós³ siê w
¿aden sposób do tego dokumentu. Ustawa za�, stanowi¹c o konieczno�ci
umieszczenia na obejmuj¹cym czynno�æ dokumencie jakiejkolwiek wzmian-
ki przez organ w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. wskazany, przes¹dza o formie
³¹czno�ci fizycznej wzmianki i dokumentu. Wymaga umieszczenia wzmianki
bezpo�rednio na dokumencie. Traktowanie zatem tego aktu decyzyjnego
jako �ród³a czynno�ci, które z jego tre�ci nie wynikaj¹, jak to czyni kasacja,
stawiaj¹c zarzut naruszenia art. 81 § 2 pkt 2 k.c., nie znajduje uzasadnienia
zarówno faktycznego, jak i prawnego.

Po�wiadczenie zgodno�ci przez notariusza (w toku niniejszego postê-
powania) odpisów umów z okazanym dokumentem nie zosta³o dokonane
na dokumencie maj¹cym uzasadniaæ wpisanie zmiany w rejestrze. Pozo-
staje to bez znaczenia dla oceny prawnej, wyra¿anej przez s¹dy orzekaj¹ce
na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych i art. 81 k.c. Z
powy¿szego wynika, ¿e niezachowana zosta³a wymagana przez ustawê
szczególna forma czynno�ci prawnej, co powoduje jej niewa¿no�æ (art. 73
§ 2 zd. 1 k.c.). Tendencje liberalizacyjne, jakie s¹ w omawianej kwestii
dochowania wymagania co do uzyskania przez dokument daty pewnej
prezentowane w kasacji, godz¹ w istotê tego unormowania.

Prawo z rejestracji znaku towarowego mo¿e byæ przeniesione na inn¹
osobê tylko wraz z przedsiêbiorstwem, na którego rzecz znak ten zosta³
zarejestrowany albo wraz z czê�ci¹ tego przedsiêbiorstwa (zorganizowa-
n¹). Przeniesienie tego prawa bez przeniesienia przedsiêbiorstwa lub jego
zorganizowanej czê�ci mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy nie zachodzi mo¿-
liwo�æ wprowadzenia odbiorców w b³¹d co do pochodzenia towarów (art.
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16 ust. 1 ustawy o znakach towarowych). Twierdzenia kasacji, jakoby prawa
z rejestracji omawianych znaków towarowych zosta³y przeniesione wraz
z czê�ci¹ przedsiêbiorstwa, upadaj¹ w konfrontacji z tre�ci¹ umów (k. 76-
77). Bezspornym jest, ¿e umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku
towarowego (R-85827) zawiera o�wiadczenie, i¿ na rzecz zbywcy Zak³a-
dów Przemys³u Spirytusowego w ̄ . nie s¹ zarejestrowane w Polsce podob-
ne znaki towarowe tego samego rodzaju. W my�l za� powo³anego art. 16
ust. 2 ustawy przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez
przeniesienia przedsiêbiorstwa lub jego czê�ci nie mo¿e nast¹piæ, je¿eli na
rzecz zbywcy s¹ zarejestrowane inne podobne znaki towarowe dla towa-
rów tego samego rodzaju. U podstaw zarzutu kasacji dotycz¹cego omawia-
nego art. 16 ustawy leg³a � powtarzana przez skar¿¹ce przed s¹dami wszyst-
kich instancji � teza o braku podobieñstwa obydwu znaków towarowych.

Podejmuj¹c to zagadnienie, obszernie na�wietlone w kasacji, na wstêpie
zauwa¿yæ nale¿y, ¿e tak ogólna formu³a u¿yta w art. 16 ust. 2 ustawy o
podobnych znakach towarowych pozostawia z woli ustawodawcy znaczn¹
swobodê s¹dowi orzekaj¹cemu, który swoj¹ w tym przedmiocie ocenê wyra¿a
w okoliczno�ciach konkretnej sprawy. Uwzglêdniaj¹c system �rodków
dowodowych w k.p.c. i za³o¿enia ustawowe le¿¹ce u podstaw wyelimino-
wania tego podobieñstwa, mo¿na stwierdziæ, ¿e u¿yte kryterium jest trudne
do oceny i wymierzenia. St¹d zawsze mo¿liwo�æ zg³oszenia przeciwnej do
przedstawionej przez s¹d orzekaj¹cy argumentacji w tym przedmiocie.
Jednak¿e skuteczno�æ takiej argumentacji uzale¿niona jest od wykazania,
¿e pominiête zosta³y lub w niedostatecznym stopniu uwzglêdnione zasad-
nicze (przewodnie) elementy obu znaków towarowych (przy to¿samo�ci
towaru, do którego oznaczenia s¹ u¿ywane w znaczeniu okre�lonym w art.
13 ustawy o znakach towarowych). Skar¿¹ce nie wykaza³y, ¿e s¹dy pomi-
nê³y istotne dane, których uwzglêdnienie mog³oby prowadziæ do zapatry-
wania odmiennego od wyra¿onego w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku.
Taki zakres badania i ustalania sk³ania do wyra¿enia � w obowi¹zuj¹cym
stanie prawnym � zapatrywania stwierdzaj¹cego, ¿e ustawodawca, powie-
rzaj¹c s¹dowi orzekaj¹cemu uprawnienie do samodzielnego rozstrzygania
i wyra¿ania oceny o podobieñstwie, nie wy³¹czy³ w³asnej zdolno�ci tego
s¹du do postrzegania i wyra¿ania swego wra¿enia wynikaj¹cego z porów-
nywania wskazanych elementów ocenianych znaków oraz przedstawienia
wniosków st¹d wynikaj¹cych. Wnioski te nie zosta³y w kasacji podwa¿one,
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co przes¹dza o prawid³owo�ci zastosowania prawa materialnego (art. 58
§ 1 k. c. w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych).

Asumpt do wysuniêcia w kasacji zarzutu naruszenia art. 2 § 3 k.p.c. da³o
stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu orzeczenia S¹du Apelacyjnego, jako-
by art. 6 ustawy o znakach towarowych dotyczy³ tak¿e nabycia praw z
rejestracji, wynikaj¹cych z czynno�ci prawnej. Pogl¹du tego nie mo¿na
podzieliæ. Wymieniony przepis rozstrzyga o przes³ankach uwzglêdnianych
przy ubieganiu siê o rejestracjê. Nieu¿ywanie przez uprawnionego z reje-
stracji znaku towarowego powoduje wyga�niêcie prawa z rejestracji znaku
towarowego (art. 25 pkt 3 ustawy o znakach towarowych).

Kompetencje do badania wszelkich przeszkód w rejestracji znaku to-
warowego zachowa³ � w aktualnym stanie prawnym � Urz¹d Patentowy
(art. 53 i 43 ust. 1 i 2 ustawy). Przepisy ustawy o znakach towarowych nie
reguluj¹ tre�ci umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowe-
go. Nie okre�laj¹ postanowieñ warunkuj¹cych skuteczno�æ takiej umowy.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w kwestiach nie uregulowanych w ustawie sto-
suje siê wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Rozstrzygniêcie sporu ogniskuj¹cego siê na kwestii, czy umowa o prze-
niesienie praw z rejestracji zawiera niezbêdne wymagania, które zapew-
niaj¹ osi¹gniêcie przez nabywcê praw z rejestracji zamierzonego skutku,
nale¿y do drogi s¹dowej. Omawiany przepis w zwi¹zku z art. 9 ustawy z
dnia 26 pa�dziernika 1982 r . o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230) pos³u¿y³ wskazanemu s¹dowi
jako kolejna podstawa do oddalenia apelacji od wyroku s¹du pierwszej
instancji. Ten¿e s¹d pierwszej instancji, którego ustalenia i ocena prawna
o zasadno�ci powództwa zosta³y w ca³o�ci aprobowane przez instancjê
odwo³awcz¹, w ogóle nie zajmowa³ siê uprawnieniami pozwanej Spó³ki
�E.-A.� do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Kasacja, stawiaj¹c zarzut
wkroczenia w kompetencje Urzêdu Patentowego, pos³uguje siê przepisem
art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, traktuj¹cym o przeszko-
dach w rejestracji znaku, dla wykazania wadliwo�ci zapatrywania w kwestii
dotycz¹cej przenoszenia prawa (z uzyskanej uprzednio) rejestracji znaku
towarowego. Uregulowanie zbywalno�ci prawa z rejestracji znaku towa-
rowego zawarte w ustawie o znakach towarowych nie daje podstaw do
odwo³ywania siê do przepisów tej ustawy, rozstrzygaj¹cych o przeszko-
dach do rejestracji znaku towarowego. Wyra¿ona uprzednio aprobata dla
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prawid³owo wyra¿onych skutków uchybieñ art. 15 ust 2 i 16 ustawy o
znakach towarowych czyni zbêdnym rozwa¿anie tego w¹tku kasacji i
dokonywanie oceny, czy �wiadczenia stron w spornych umowach by³y
obiektywnie ekwiwalentnymi oraz czy i w jakim stopniu dotkniête s¹
wadliwo�ciami w �wietle postanowieñ art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
25 wrze�nia 1981 r. o samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego
(Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.).

Warunki powództwa o ustalenie zosta³y szeroko � z wykorzystaniem
dorobku pi�miennictwa i orzecznictwa � na�wietlone w uzasadnieniu za-
skar¿onego wyroku z uwzglêdnieniem ustaleñ faktycznych dokonanych w
tej sprawie. Dla odparcia zarzutu kasacji o naruszeniu art. 189 k.p.c. (za-
liczonego do przepisów postêpowania) wystarczy przytoczyæ, ¿e uwzglêd-
nienie powództwa na tej podstawie poprzedzone zosta³o ustaleniem inte-
resu prawnego. Przez zg³oszone ¿¹dania strona powodowa zmierza do
uzyskania ochrony istniej¹cego stanu prawnego wobec realnie gro¿¹cego
mu naruszenia.

Kasacja nie dostarczy³a argumentów podwa¿aj¹cych uzasadnione d¹-
¿enia powodowego Przedsiêbiorstwa do uzyskania okre�lonej korzy�ci w
sferze jego sytuacji prawnej i ochrony ukszta³towanych stosunków natury
gospodarczej, które ta strona � stosownie do niepodwa¿onych ustaleñ �
zamierza kontynuowaæ. Nie mo¿na zasadnie negowaæ korzy�ci, w jakiej
osi¹gniêciu jest zainteresowana strona powodowa, wystêpuj¹ca z roszcze-
niem z art. 189 k.p.c., która polega na stworzeniu stanu pewno�ci i osi¹-
gniêciu stabilno�ci prawnej. Istnienie interesu prawnego jako przes³anki
merytorycznej powództwa jest rozstrzygaj¹ce w dacie wyrokowania (art.
316 k.p.c.).

Z powy¿szego wynika, ¿e kasacja jako pozbawiona usprawiedliwionej
podstawy podlega oddaleniu (art. 39312 k.p.c.).

Glosa
I. W sprawie, której dotyczy³o postêpowanie, sporz¹dzono dwa doku-

menty, które w zamierzeniu stron mia³y dokumentowaæ dwie umowy o
przeniesienie praw z rejestracji dwóch znaków towarowych. Oba doku-
menty sporz¹dzone zosta³y w zwyk³ej, niekwalifikowanej formie pisemnej.
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Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych2 zastrzega³a w
art. 15 dla umów tego rodzaju �formê pisemn¹ z dat¹ pewn¹�. Wobec braku
okre�lenia przez ustawê szczególnych skutków niezachowania przepisanej
formy, stosuje siê w takim wypadku ogóln¹ regu³ê art. 73 § 2 zd. 2 k.c.
Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego sporz¹dzona
w innej formie ni¿ �pisemna z dat¹ pewn¹� by³a zatem niewa¿na.

Na podstawie art. 15 u.z.t. w zw. z art. 73 § 2 zd. 2 k.c. wa¿no�æ obu
wspomnianych wy¿ej umów zosta³a zakwestionowana. Niesporny w postê-
powaniu by³ fakt, ¿e daty obu udokumentowanych umów nie zosta³y urzê-
dowo po�wiadczone, tak jak tego wymaga art. 81 § 1 k.c. Skar¿¹ca przed
SN stara³a siê wszak¿e wykazaæ, ¿e ró¿ne czynno�ci dokonane pó�niej w
zwi¹zku ze sporz¹dzonymi dokumentami przyda³y im � i przez to samym
umowom � walor daty pewnej. W ten sposób, zdaniem skar¿¹cej, na za-
sadzie art. 81 § 2 k.c. spe³niony zosta³ wymóg zachowania formy szcze-
gólnej. Skar¿¹ca wskaza³a w zwi¹zku z tym na kilka ró¿nych zdarzeñ
wype³niaj¹cych jej zdaniem hipotezê art. 81 § 2 k.c. W�ród nich znalaz³y
siê: ostemplowanie (prezentata) wniosku o wpis zmiany uprawnionego do
rejestru, wydanie postanowienia o wpisie zmiany uprawnionego, dokonanie
samego wpisu, notarialne po�wiadczenie zgodno�ci odpisów dokumentów
umów z okazanymi dokumentami (art. 96 pkt 2 prawa o notariacie).

S¹d Najwy¿szy nie zakwestionowa³ istoty argumentacji skar¿¹cej, ¿e
na zasadzie art. 81 § 2 k.c. czynno�æ prawna mo¿e uzyskaæ walor daty
pewnej, o której mowa w art. 81 § 1 k.c. Podwa¿y³ wszak¿e zastosowanie
tego mechanizmu w rozstrzyganej sprawie. Stanowisko co do zasady, jakie
przyj¹³ SN w wyró¿nionej tezie, nie przekonuje. S¹d Najwy¿szy nie podj¹³,
niestety, trafnych w¹tków uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego, o któ-
rego kasacjê wniesiono3. Zdaniem SA �forma czynno�ci prawnej nie mo¿e
byæ kszta³towana wol¹ jednej tylko ze stron�, a �strona przeciwna mog³aby
samodzielnie w dowolnym czasie, i to bez porozumienia z drug¹ stron¹,

2 Dz.U. Nr 5, poz. 17; zm.: Dz.U. z 1987 r. 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 tak¿e w skrócie: u.z.t. Ustawê tê uchyli³a ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
� Prawo w³asno�ci przemys³owej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 z dnia 21 maja 2001 r.), która
wesz³a w ¿ycie w dniu 22 sierpnia 2001 r. Nowa ustawa zastrzega dla tego rodzaju czynno�ci
zwyk³¹ formê pisemn¹ ad solemnitatem (w art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1).
3 Wyrok SA w £odzi z dnia 12 maja 2000 r. I Aca 715/99 (nie publ.).
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uzyskaæ po�wiadczenie daty�. Innymi s³owy, jedna ze stron nie mo¿e, dzia-
³aj¹c bez porozumienia z kontrahentem, nadaæ czynno�ci prawnej w³a�ci-
wej formy, uzyskuj¹c z w³asnej inicjatywy po�wiadczenie daty lub powo-
duj¹c jej powstanie na zasadzie art. 81 § 2 k.c. Jak stwierdzi³ SA: �zasada
autonomii woli stron oznacza i to, ¿e porozumienie stron winno dotyczyæ
zarówno tre�ci czynno�ci prawnej, jak i jej formy, w tym i daty pewnej�.
Dlatego w opinii SA zdarzenia, na które powo³ywa³a siê skar¿¹ca, z zasady
nie mog³y i nie usunê³y wadliwo�ci sporz¹dzonych umów, które pozosta³y
niewa¿ne.

Uzasadnienie glosowanego wyroku w odniesieniu do problemu formy
zak³ada przeciwnie, ¿e wskutek dzia³añ jednej ze stron czynno�æ pozbawio-
na formy pisemnej z dat¹ pewn¹ mo¿e j¹ �uzyskaæ� na zasadzie art. 81 §
2 k.c. SN koncentruje natomiast swe wywody na tezie, ¿e przepis ten w
rozstrzyganej sprawie nie znajduje zastosowania. Przyjête za³o¿enie jest w
opinii glosatora nietrafne4, rozwiniête natomiast na poparcie postawionej
tezy argumenty s¹ tylko czê�ciowo przekonuj¹ce.

Na aprobatê zas³uguj¹ uwagi dotycz¹ce istotnych cech wzmianki, o
której mowa w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. Zdaniem SN, przepis ten �wymaga
umieszczenia wzmianki bezpo�rednio na dokumencie�. S³uszno�æ tego po-
gl¹du nie budzi ¿adnych w¹tpliwo�ci. Inaczej oceniæ wypada stanowisko
SN w kwestii zastosowania w sprawie przepisu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. S¹d
Najwy¿szy uzna³ mianowicie, ¿e postanowienie Urzêdu Patentowego o
wpisie zmiany uprawnionego do rejestru nie jest dokumentem urzêdowym
�stwierdzaj¹cym dokonanie czynno�ci prawnej�, w tym przypadku umowy
o przeniesienie prawa z rejestracji. Zaznaczyæ trzeba, ¿e art. 81 § 2 pkt 1
k.c. stanowi o �jakimkolwiek dokumencie urzêdowym�. Tak ogólne okre-
�lenie uzasadnia szerokie ujêcie przedmiotowej kategorii. Z pewno�ci¹ po-
stanowienie Urzêdu Patentowego o wpisie zmiany uprawnionego jest urzê-
dowym dokumentem w szerokim sensie �stwierdzaj¹cym dokonanie
czynno�ci prawnej�. Postanowienie to ma formê pisemn¹, jest sporz¹dzone
przez organ w³adzy publicznej w wykonaniu przekazanych temu organowi
kompetencji i jest opatrzone dat¹.

4 Na temat definicji formy pisemnej z dat¹ pewn¹ por. obszernie P. G i l o w s k i, Data
pewna a forma o�wiadczenia woli z dat¹ pewn¹, Rejent 2001, nr 3, s. 31 i nast.
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U podstaw rozstrzygniêcia tej kwestii przez SN le¿y bardzo w¹skie, w
opinii glosatora nietrafne, ujêcie kategorii dokumentu urzêdowego w rozu-
mieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Uzasadnienie glosowanego wyroku sugeruje,
¿e dany dokument urzêdowy winien, aby wype³niona zosta³a hipoteza dys-
kutowanego przepisu, koniecznie wyra�nie odnie�æ siê do faktu dokonania
czynno�ci prawnej, a nawet wprost do dokumentu obejmuj¹cego czynno�æ.
S¹d Najwy¿szy argumentuje w zwi¹zku z tym, ¿e w swym postanowieniu
�wymieniony organ [Urz¹d Patentowy � przyp. glos.] (�) nie odniós³ siê
w ¿aden sposób do tego dokumentu�. Stanowisko to jest trudne do obrony.
W �wietle funkcji art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nie jest konieczne, aby dokument
urzêdowy za�wiadcza³ fakt dokonania czynno�ci prawnej, czy choæby siê
do niego odnosi³. To, ¿e dokument taki jest normalnie, w zwyk³ym toku
postêpowania organu publicznego sporz¹dzany w zwi¹zku z dokonaniem
czynno�ci prawnej, w zupe³no�ci wystarczy5.

Praktyczne znaczenie dokumentu urzêdowego, o którym mowa w art.
81 § 2 pkt 1 k.c., ujawnia siê bowiem dopiero wówczas, gdy nie jest
kwestionowany sam fakt dokonania danej czynno�ci. W takiej sytuacji ist-
nienie dokumentu urzêdowego w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nakazuje
przyjêcie za ustalone, ¿e nie mia³ on miejsca pó�niej ni¿ w dacie sporz¹-
dzenia tego dokumentu. Dyskutowany przepis stanowi wyraz uznania przez
ustawodawcê szczególnej mocy dowodowej dokumentów sporz¹dzanych
przez organy publiczne (tak jak i art. 244 § 1 k.p.c.) w zakresie ich daty.
To data danego dokumentu urzêdowego jest z mocy ustawy pewna, co rodzi
okre�lone domniemania w odniesieniu do daty danej czynno�ci cywilno-
prawnej6. Nie powstaj¹ natomiast ¿adne domniemania co do samego faktu
jej dokonania, mimo i¿ dany dokument ten fakt zak³ada.

5 Dokument urzêdowy zawieraj¹cy akt organu administracji � decyzjê lub postanowie-
nie � poniek¹d z regu³y bêdzie odnosiæ siê wprost do czynno�ci, w zwi¹zku z której doko-
naniem jest sporz¹dzany, w ramach obowi¹zku 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 objête jest akurat w tym zakresie wyj¹tkiem przewidzianym
przez art. 124 §2 k.p.a., poniewa¿ s³u¿y od niego tylko za¿alenie w administracyjnym toku
instancji (§ 30 ust. 1 zarz¹dzenia Prezesa UP RP z dnia 9 wrze�nia 1992 r. w sprawie
ochrony znaków towarowych, M.P. z 1992 r. Nr 31, poz. 217; zm.: M.P. z 1997 r. Nr 23,
poz. 221).
6 Por. opracowanie cytowane w przypisie 4, s. 36 i nast.
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Wy¿ej powo³any pogl¹d S¹du Apelacyjnego w kwestii zachowania formy
pisemnej z dat¹ pewn¹ jest bardziej przekonuj¹cy ni¿ stanowisko zajête
przez SN w glosowanym wyroku7. Stanowi on trafne uzasadnienie s³usz-
nego rozstrzygniêcia. Pozytywnie nale¿y zatem oceniæ sam¹ sentencjê glo-
sowanego wyroku, w której S¹d Najwy¿szy utrzyma³ w mocy orzeczenie
SA, oddaliwszy kasacjê. Nale¿y wszak¿e zaznaczyæ, ¿e sta³o siê tak pomimo
przyjêcia przez SN odmiennej wyk³adni art. 81, w opinii glosatora nieprze-
konuj¹cej, a w ramach tej wyk³adni dziêki zawê¿eniu pojêcia dokumentu
urzêdowego �stwierdzaj¹cego dokonanie czynno�ci prawnej�, które to zawê-
¿enie samo w sobie nale¿y równie¿ uznaæ za niedostatecznie uzasadnione.

II. Glosowany wyrok obok podstawowego, wyró¿nionego w tezie,
zagadnienia formy pisemnej z dat¹ pewn¹ porusza tak¿e na marginesie
szereg dotychczas nieobecnych w orzecznictwie SN problemów z zakresu
prawa znaków towarowych. S¹ to problemy o du¿ym praktycznym znacze-
niu. Wprawdzie SN rozstrzyga³ je na podstawie przepisów obecnie uchy-
lonych, jednak pozostaj¹ one aktualne pod rz¹dami nowej ustawy � Prawo
w³asno�ci przemys³owej. Warto je zatem zaprezentowaæ, zw³aszcza ¿e
orzeczenia SN w tych materiach nale¿¹ do rzadko�ci.

Teza glosowanego wyroku, choæ nieprzekonuj¹ca w odniesieniu do
zagadnienia formy, wyra¿a jednak pewn¹ my�l, której nie mo¿na odmówiæ
ogólnej s³uszno�ci. S¹d Najwy¿szy podkre�li³ mianowicie, ¿e wpis zmiany
uprawnionego w rejestrze znaków, a tak¿e postanowienie Urzêdu Paten-
towego, na którego podstawie jest on dokonywany, pozbawione s¹ skutków
sanuj¹cych w odniesieniu do wad samej umowy o przeniesienie prawa do
znaku (dawny art. 16 u.z.t. i obecnie obowi¹zuj¹cy art. 162 ustawy � Prawo
w³asno�ci przemys³owej). Pogl¹d ten zas³uguje na pe³n¹ aprobatê. W pe³ni
skuteczne przej�cie prawa z rejestracji na podstawie umowy wymaga
dope³nienia szeregu czynno�ci. W�ród nich s¹ czynno�ci zainteresowanych
stron � umowa i wniosek o wpis zmiany uprawnionego, jak i czynno�ci
organu publicznego � Urzêdu Patentowego w postêpowaniu rejestrowym.
Wa¿no�æ ka¿dej z tych czynno�ci nie zale¿y od wa¿no�ci pozosta³ych, ale

7 Co do znaczenia zasady autonomii woli dla wyk³adni art. 81 k.c. por. te¿ opracowanie
cytowane w przypisie 4, s. 52 i nast.; wypada zaznaczyæ, ¿e w opracowaniu tym przyjêto
dodatkowe zastrze¿enia w stosunku do pogl¹du przyjêtego przez S¹d Apelacyjny w niniej-
szej sprawie.
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tylko ³¹cznie daj¹ one rezultat w postaci w pe³ni skutecznego przej�cia
prawa. Jest to teza prawdziwa tak na tle systemu u.z.t., jak i nowej ustawy
� Prawo w³asno�ci przemys³owej.

III. Kolejne zagadnienie poruszone w glosowanym wyroku równie¿
wi¹¿e siê z problemem stosunku umowy o przeniesienie prawa z rejestracji
do rejestracji zmiany uprawnionego. Jest nim znaczenie przes³anek zdol-
no�ci rejestrowej znaku towarowego w postêpowaniu o wpis zmiany pod-
miotu prawa z rejestracji.

Niestety, stanowisko SN w tej kwestii jest wyra¿one w sposób do�æ
niejasny. Uznawszy uchybienie formie czynno�ci za wystarczaj¹c¹ podsta-
wê do oddalenia kasacji, nie zaprzeczaj¹c wszak¿e istnieniu innych takich
podstaw, w pozosta³ym zakresie S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê nader
lakonicznie. Chocia¿ jest to zabieg w zupe³no�ci prawid³owy z procesowe-
go punktu widzenia, sta³o siê tak ze szkod¹, jak siê wydaje, dla warto�ci
merytorycznej i zw³aszcza edukacyjnej orzeczenia. Poni¿sze uwagi za pod-
stawê przyjmuj¹ swoist¹ rekonstrukcjê stanowiska SN, poniewa¿ co do
niektórych fragmentów glosowanego wyroku mo¿na mieæ nawet w¹tpliwo-
�ci, czy wyra¿aj¹ one jego opiniê, czy te¿ tylko referuj¹ opiniê stron lub
s¹dów ni¿szych instancji.

Wypada zatem uznaæ, ¿e SN nie podzieli³ trafnego w opinii glosatora
stanowiska S¹du Apelacyjnego, wed³ug którego art. 6 u.z.t. znajdowa³
zastosowanie tak¿e w postêpowaniu o wpis do rejestru zmiany uprawnio-
nego. Wynika z tego, ¿e � zdaniem SN � nabywca prawa z rejestracji nie
musia³ spe³niaæ wymogów przepisu art. 6 ust. 1 u.z.t. W praktyce przyjêcie
tego pogl¹du oznacza³oby, ¿e dany znak móg³ byæ zarejestrowany na rzecz
przedsiêbiorstwa-nabywcy, które nie prowadzi³o dzia³alno�ci w zakresie
towarów, dla których znak by³ zarejestrowany. O nietrafno�ci tego stano-
wiska na tle u.z.t. �wiadczy fakt, ¿e dokonanie wpisu do rejestru takiego
przedsiêbiorstwa jako uprawnionego uzasadnia³oby bezpo�rednio wyga-
�niêcie prawa z rejestracji na mocy art. 25 pkt 5 u.z.t.8  Przywo³any przepis
literalnie dotyczy³ sytuacji zaprzestania dzia³alno�ci gospodarczej przez
uprawnionego. Na zasadzie powszechnie akceptowanej regu³y inferencyj-
nej a fortiori jego zastosowanie nale¿a³o jednak rozci¹gn¹æ na przypadek
8 Por. R. S k u b i s z, Prawo znaków towarowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 1997,

teza 8 do art. 25.
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niepodjêcia tej dzia³alno�ci. W przeciwnym razie otworzy³aby siê droga dla
czynno�ci dokonywanych in fraudem legis, którym nie móg³by przeciw-
dzia³aæ sam obowi¹zek u¿ywania znaku towarowego. Na przeszkodzie
stanê³oby bowiem oddalenie w czasie sankcji zwi¹zanej z nieu¿ywaniem
znaku. Do czasu stwierdzenia wyga�niêcia prawa na podstawie art. 28 u.z.t.
zarejestrowany uprawniony móg³by ju¿ uczyniæ zeñ u¿ytek sprzeczny z
jego celem.

Rozwi¹zanie powy¿szej sytuacji przez zastosowanie art. 25 pkt 5 u.z.t.
by³oby jednak jaskrawo sztuczne. Sztuczno�æ ta dodatkowo �wiadczy o
b³êdzie w punkcie wyj�cia. Stanowisko SN w odniesieniu do art. 6 u.z.t.
wynika³o bowiem z ogólniejszej tezy uzasadnienia w tej jego czê�ci.
Mianowicie, w opinii S¹du Najwy¿szego co do zasady �uregulowanie zby-
walno�ci prawa z rejestracji znaku towarowego zawarte w ustawie o zna-
kach towarowych nie daje podstaw do odwo³ywania siê do przepisów tej
ustawy rozstrzygaj¹cych o przeszkodach do rejestracji znaku towarowe-
go�. Jest to pogl¹d, który na tle systemu ustawy o znakach towarowych
nale¿a³o uznaæ za zupe³nie nieuzasadniony. Niektóre z przeszkód rejestra-
cyjnych znaku towarowego wprost odnosi³y siê do okoliczno�ci podmioto-
wych zg³oszenia � do osoby zg³aszaj¹cego i jego zwi¹zków ze znakiem.
Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na dyskutowany wy¿ej przepis art. 6 ust.
1 u.z.t., a tak¿e art. 8 ust. 3 i 6 oraz art. 9 ust.1 pkt 5 u.z.t. Wszystkie te
przepisy odnosi³y siê do okoliczno�ci podmiotowych, tzn. takich, które mog¹
ulec zmianie w sytuacji zmiany uprawnionego podmiotu. Dlatego okolicz-
no�ci te nale¿a³o badaæ w toku postêpowania o wpis tej zmiany do rejestru,
a niespe³nienie wymagañ ustawy uzasadnia³o odmowê wnioskowanego wpisu
przez Urz¹d Patentowy.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e rozwa¿ania SA w przedmiocie
zastosowania art. 6 u.z.t. w przypadku przej�cia prawa z rejestracji na
podstawie umowy mimo ich merytorycznej s³uszno�ci by³y z punktu widze-
nia postêpowania przed tym s¹dem zupe³nie bezprzedmiotowe. Nale¿y
bowiem uznaæ, ¿e s¹dy powszechne w systemie u.z.t. by³y w³a�ciwe tylko
do oceny prawid³owo�ci umowy o przeniesienie prawa z rejestracji jako
czynno�ci cywilnoprawnej. Badanie ewentualnych przeszkód rejestracyj-
nych le¿a³o w wy³¹cznej kompetencji Urzêdu Patentowego jako materia
dopuszczalno�ci wpisu. Niektóre sformu³owania uzasadnienia glosowane-
go wyroku sugeruj¹, ¿e takie by³o równie¿ stanowisko SN w tej kwestii.
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Problem znaczenia przes³anek zdolno�ci rejestrowej znaku towarowego
w postêpowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa z rejestracji (wed³ug nowej
nomenklatury �prawa ochronnego�), rozwa¿any wy¿ej na tle systemu u.z.t.,
pozostaje w pe³ni aktualny pod rz¹dami nowej ustawy � Prawo w³asno�ci
przemys³owej. Stanowisko glosatora w tej kwestii tak¿e pozostaje niezmien-
ne. W nowym stanie prawnym przeszkody rejestracyjne dotycz¹ce okolicz-
no�ci podmiotowych zg³oszenia winny równie¿ znale�æ zastosowanie w
postêpowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa ochronnego.

IV. S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê tak¿e po�rednio w kwestii spe³-
nienia wymogu przeniesienia znaku towarowego wraz z przedsiêbiorstwem
lub jego czê�ci¹ w rozumieniu art. 16 ust.1 u.z.t. Obecnie analogiczny do
zawartego w art. 16 ust. 2 u.z.t. wymóg formu³uje art. 162 ust. 2 ustawy
� Prawo w³asno�ci przemys³owej. S¹d Najwy¿szy podzieli³ opinie s¹dów
ni¿szych instancji, ¿e w sprawie wymóg ten nie zosta³ spe³niony. Z uza-
sadnienia glosowanego wyroku odczytaæ mo¿na dwie wa¿ne dla oceny tej
okoliczno�ci wskazówki. Po pierwsze, twierdzenie o przeniesieniu przed-
siêbiorstwa lub jego czê�ci nie mo¿e byæ go³os³owne i winno byæ skonfron-
towane z tre�ci¹ samej umowy. Po drugie, rozwa¿any wymóg ma charakter
obiektywny i nie mo¿e byæ dowolnie interpretowany przez strony. Zapa-
trywania wyra¿one przez s¹dy obu instancji i podzielone przez SN podej-
muj¹ w tym zakresie koncepcje wypracowane w literaturze przedmiotu9.
Uwagi wypowiedziane przez SN w glosowanym wyroku zachowuj¹ w pe³ni
swoj¹ aktualno�æ w nowym stanie prawnym.

V. W�ród zarzutów sformu³owanych w kasacji znalaz³ siê tak¿e doty-
cz¹cy obrazy art. 16 ust.2 u.z.t. poprzez przyjêcie przez S¹d Apelacyjny
podobieñstwa znaków przenoszonych na podstawie dwu spornych umów.
Podobieñstwo to uzasadnia³o w opinii SA (jak i s¹du pierwszej instancji)
uznanie niewa¿no�ci tych umów z uwagi na naruszenie przywo³anego prze-
pisu. S¹d Najwy¿szy nie podzieli³ stanowiska skar¿¹cych. Na marginesie
sformu³owa³ natomiast pewne uwagi co do trybu i kryteriów ustalenia po-
dobieñstwa znaków przez s¹d. Uwagi te dotycz¹ kwestii o znacznej donio-
s³o�ci praktycznej i jednocze�nie budz¹ powa¿ne w¹tpliwo�ci. Zachowuj¹
tak¿e sw¹ wagê pod rz¹dami nowej ustawy.
9 Por. R. S k u b i s z, op. cit., teza 6 do art. 16.
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Uzasadnienie glosowanego wyroku wskazuje na du¿¹ trudno�æ stoso-
wania w indywidualnych przypadkach ogólnego kryterium podobieñstwa
znaków. Jednocze�nie w opinii SN w �obowi¹zuj¹cym stanie prawnym�
formu³a art. 16 ust. 2 u.z.t. dawa³a s¹dowi du¿¹ swobodê oceny tego po-
dobieñstwa przy uwzglêdnieniu okoliczno�ci konkretnej sprawy. Rozwija-
j¹c tê my�l, SN stwierdzi³, ¿e to na stronie kwestionuj¹cej rozstrzygniêcie
s¹du spoczywa ciê¿ar dowodu, ¿e w ocenie podobieñstwa dokonanej przez
s¹d �pominiête zosta³y lub w niedostatecznym stopniu uwzglêdnione zasad-
nicze (przewodnie) elementy obu znaków�. Zdaniem SN, uprawnienie s¹du
�do samodzielnego rozstrzygania i wyra¿ania oceny o podobieñstwie� oraz
uznanie zdolno�ci �tego s¹du do postrzegania i wyra¿ania swego wra¿enia�
w tym wzglêdzie wynikaj¹ z wyboru dokonanego przez ustawodawcê.

W zwi¹zku z powy¿szym trzeba zauwa¿yæ, ¿e podobieñstwo znaków
w rozumieniu prawa znaków towarowych stanowi specyficzn¹, specjali-
styczn¹ koncepcjê. Oceny podobieñstwa znaków dokonuje siê w kontek�cie
niebezpieczeñstwa wprowadzenia odbiorców w b³¹d w zwi¹zku z tym po-
dobieñstwem. Swe opinie SN wyrazi³ na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., który nie
pos³ugiwa³ siê wprost przes³ank¹ niebezpieczeñstwa wprowadzenia w b³¹d.
Poniewa¿ jednak przes³anka ta nierozerwalnie wi¹¿e siê z kwesti¹ podo-
bieñstwa znaków, doktryna przyjmowa³a, ¿e przepis ten milcz¹co zak³ada³
istnienie takiego niebezpieczeñstwa10.

Nauka prawa znaków towarowych, rozwa¿aj¹c problem wprowadzenia
w b³¹d odbiorców na tle ró¿nych przepisów ustawy o znakach towarowych,
pos³uguje siê szczególn¹ koncepcj¹ odbiorcy, któr¹ charakteryzuje abstrak-
cja, u�rednienie i do pewnego stopnia idealizacja cech odbiorców rzeczy-
wistych. Jest to uzasadnione masow¹ skal¹ i ilo�ciowym charakterem pro-
cesów gospodarczych, w których swoj¹ rolê odgrywaj¹ znaki towarowe.
Prowadzi to do formu³owania koncepcji przeciêtnego rozs¹dnego odbiorcy
na konkretnym rynku produktowym (przeciêtny nabywca towarów danego
rodzaju, �rednio rozwa¿ny kupuj¹cy itp.)11.

10 Por. R. S k u b i s z, op. cit., teza 3 do art. 16.
11 Por. R. S k u b i s z, op. cit., tezy do art. 9; M. K ê p i ñ s k i, Niebezpieczeñstwo wpro-

wadzenia w b³¹d odbiorców co do �ród³a pochodzenia towarów w prawie znaków towa-
rowych, ZNUJ PWiOWI 1982, z. 28, s. 37 i nast.; U. P r o m i ñ s k a, Prawo z rejestracji
znaku towarowego. Tre�æ i naruszenie, £ód� 1994, s. 109-110.
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Doktryna postuluje zatem ocenê podobieñstwa znaków z zobiektywi-
zowanego punktu widzenia � z punktu widzenia statystycznego adresata
towaru, czyli przeciêtnego rozs¹dnego odbiorcy w normalnych warunkach
danego rynku. �Przeciêtny rozs¹dny odbiorca� jest przy tym pewn¹ meto-
dologiczn¹ konstrukcj¹. Dlatego aby mo¿na by³o dokonaæ oceny tak rozu-
mianego podobieñstwa znaków w konkretnej sprawie, konieczna jest spe-
cjalistyczna wiedza. Chodzi o wiedzê dotycz¹c¹ psychologii zachowañ
konsumenta w ogólno�ci, jak i w normalnych warunkach danego rynku oraz
wiedzê potrzebn¹ dla sporz¹dzenia profilu psychologicznego czy � w ogól-
niejszym ujêciu � charakterystyki przeciêtnego (statystycznego) odbiorcy
na rynku towarów danego rodzaju. Zadanie to wymaga prowadzenia badañ
rynku i jego uczestników wed³ug okre�lonej metodologii12. Takie zobiek-
tywizowane narzêdzia oceny s¹ konieczne dla zapewnienia, aby spory
wynikaj¹ce na tle rzekomego podobieñstwa znaków towarowych nie by³y
rozstrzygane na podstawie odczuæ i �wra¿eñ�, czyli w istocie rzeczy ar-
bitralnie i bez zwi¹zku z rzeczywistymi zjawiskami gospodarczymi13.

Sformu³owana w glosowanym wyroku silnie subiektywistyczna zasada
samodzielnej oceny sêdziego nie uwzglêdnia powy¿szych postulatów nauki
prawa. Osoba sêdziego z regu³y nie bêdzie egzemplifikowaæ ��rednio
rozwa¿nego kupuj¹cego�, z punktu widzenia którego nale¿y w opinii dok-
tryny dokonywaæ oceny podobieñstwa znaków towarowych. W opinii glo-
satora charakterystyka �przeciêtnego rozs¹dnego odbiorcy na danym ryn-
ku� jako pewna konstrukcja metodologiczna i zarazem konieczne dla
w³a�ciwego zastosowania prawa kryterium nale¿y do wiadomo�ci specjal-
nych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.

Przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e swoboda decyzyjna, która przys³ugiwa³a s¹dowi
na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., jak i we wszystkich innych przypadkach, gdy w
grê wchodzi ocena podobieñstwa znaków towarowych, tak¿e w systemie
nowej ustawy � Prawo w³asno�ci przemys³owej (w szczególno�ci na tle jej

12 O praktycznych próbach stosowania w tym celu ró¿nych metod naukowych w postaci
systematycznych badañ rynku pisa³ ju¿ M. K ê p i ñ s k i w opracowaniu cytowanym w przy-
pisie 11, s. 40.
13 M. K ê p i ñ s k i zwraca³ uwagê na zasadnicze trudno�ci stosowania w praktyce teo-

retycznej koncepcji przeciêtnego odbiorcy ju¿ w 1982 r.; zob. opracowanie cytowane w
przypisie 11, s. 39 i nast. Autor ten pisa³ o wrêcz �mitycznym punkcie widzenia odbiorcy�.
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art. 162 ust. 2), nie wykracza w istocie poza granice swobody oceny opinii
bieg³ego w ramach art. 233 i 278 k.p.c. Jest zatem nieporównanie wê¿sza
ni¿ to sugeruje glosowany wyrok S¹du Najwy¿szego. Przepisy prawa w³a-
sno�ci przemys³owej nie wnosz¹ w tej kwestii nic nowego w porównaniu
z dawnym stanem prawnym.

Pawe³ Gilowski


