Wyrok z dnia 27 maja 1999 r.
[l RN 5/99

Korzystajacy ze znaku towarowego w zakresie dzierzawy przedsiebiors-

twa nie staje sie podmiotem praw z rejestracji znaku towarowego.

Przewodniczgcy: SSN Kazimierz Jaskowski, Sedziowie SN: Andrzej

Wasilewski, Andrzej Wrébel (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z
odwotania Przedsiebiorstwa Przemystu Chtodniczego ,L.” S.A. w G. od decyz;ji
Urzedu Patentowego w Warszawie z dnia 6 marca 1997 r. [...] o uniewaznienie
prawa z rejestracji znaku towarowego C. nr [...] na skutek rewizji nadzwyczajnej Pre-
zesa Urzedu Patentowego [...] od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Pa-

tentowym RP z dnia 17 lipca 1998 . [...]

uchylit zaskarzong decyzje i poprzedzajacy jg decyzje Urzedu Patento-
wego w Warszawie z dnia 6 marca 1997 r. [...].

Uzasadnienie

Urzad Patentowy RP decyzjg z dnia 15 listopada 1993 r. dokonat rejestracji
znaku towarowego stowno-graficznego C. dla lodéw jadalnych [...] na rzecz Przed-
siebiorstwa Przemystu Chtodniczego L. S.A. w Gdansku. ,,Chtodnia w C.” Spoétka z
0.0. wystgpita w dniu 16 czerwca 1996 r. z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejes-
tracji wyzej wymienionego znaku towarowego. W uzasadnieniu wniosku stwierdzono,
ze lody pod nazwg C. byly produkowane i wprowadzane do obrotu od lat szes¢dzie-
sigtych przez trzy zaktady zgrupowane w Zjednoczeniu Chtodni Sktadowych, tj. przez
chtodnie w G., B. i w Z.G. W ocenie wnioskodawcy przedsiebiorstwa wchodzgce w
sktad Zjednoczenia z chwilg jego likwidacji samodzielnie nabyty prawo do stosowania
znaku C., a zatem rejestracja tego znaku towarowego na rzecz Przedsigbiorstwa

Przemystu Chtodniczego L. S.A. w G. stanowita naruszenie zasad wspotzycia spo-



tecznego, bowiem spowodowata zawtaszczenie przez jeden podmiot znaku stosowa-
nego do czasu rejestracji przez kilka podmiotow.

Kolegium Orzekajgce Urzedu Patentowego decyzjg z dnia 6 marca 1997 r.
uniewaznito prawo z rejestracji znaku towarowego C., powotujgc jako podstawe rozs-
trzygniecia art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). W ocenie Kolegium Orzekajgcego znak towarowy C.
nalezat do Zjednoczenia Chtodni Sktadowych i stosowany byt na rownych prawach
przez wchodzgce w skfad Zjednoczenia trzy przedsiebiorstwa przemystu chtodnicze-
gow B., G. i Z.G. Wszystkie te przedsiebiorstwa oraz ich nastepcy prawni sg upraw-
nieni do stosowania wyzej wymienionego znaku, zas$ rejestracja znaku na rzecz
Przedsiebiorstwa Przemystu Chtodniczego L. S.A. w G. oznacza odebranie praw in-
nym podmiotom stosujgcym znak i jako taka jest niezgodna z zasadami wspotzycia
spotecznego.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP decyzjg z dnia 17 lipca
1998 r. [...] utrzymata w mocy powyzszg decyzje, zaskarzong odwotaniem uprawnio-
nego z rejestracji. Komisja uznata, ze po stronie wnioskodawcy — Chtodni w C. — ist-
nieje interes prawny do wystepowania z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejes-
tracji przedmiotowego znaku towarowego, bowiem interesem prawnym jest dziatanie
na wtasng korzysc, jezeli wywiera to okreslone skutki w sferze prawnej. W ocenie
Komisiji istniejg ustawowe przestanki do uniewaznienia rejestracji znaku towarowego
C., bowiem rejestracja nastgpita z naruszeniem praw majgtkowych oséb trzecich, w
danym przypadku Skarbu Panstwa. Ponadto udzielenie przez Urzad Patentowy
prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego na rzecz Spoétki Akcyjnej,
podczas gdy uprawnionym ze zgtoszenia byto przedsiebiorstwo panstwowe, a prawa
jego pozostawaty przy Skarbie Panstwa, nastgpito z naruszeniem obowigzujgcych
przepisow oraz interesu Skarbu Panstwa. Spetnione zostaty zatem, zdaniem Komisiji,
znamiona przepisu art. 29 w zwigzku z art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zaskarzyt powyzszg
decyzje rewizjg nadzwyczajng, w ktorej zarzucit razgce naruszenie art. 8 pkt 2, art.
29 i art. 30 ustawy o znakach towarowych oraz art. 6-8, 11, 77 § 1, 80, 107 § 1i 138
KPA w zwigzku z art. 37 ustawy o znakach towarowych oraz art. 65 KC i wnidst o
uchylenie zaskarzonej decyzji oraz poprzedzajgcej jg decyzji Urzedu Patentowego i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzedowi Patentowemu, dziatajg-

cemu w trybie postepowania spornego.



W ocenie Prezesa Urzedu Patentowego RP wnioskodawca nie wykazat inte-
resu prawnego. Dziatanie, ktérego gtowng cechg, jest osiggniecie wtasnej korzysci,
jest zasadniczo interesem czysto faktycznym, nawet jesli wywotuje skutki w sferze
prawnej. Interes wnioskodawcy jest interesem faktycznym o zabarwieniu handlowym,
a jego istotg jest zamierzenie zwiekszenia dochodu w wyniku wykorzystania renomy
jakg ma znak towarowy C. Wnioskodawca stosunkowo niedawno podjgt dziatalno$¢
gospodarczg i w sposob naturalny dgzy do likwidacji wszelkich ograniczen w tej
dziatalnosci, jakimi sg prawa do znakow towardw udzielonych na rzecz innych pod-
miotéw oraz do uzyskania przywilejow w stosunku do innych podmiotéw dziatajgcych
na rynku. Interes taki w ocenie wnoszgcego rewizje hadzwyczajng nie moze byc¢
uznany za interes prawny w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy.

Prezes Urzedu Patentowego RP jest zdania, ze zaskarzona decyzja, wbrew
dyspozycji przepisu art. 8 pkt 2 ustawy, nie precyzuje jakiegokolwiek prawa osoby
trzeciej, ktére mogtoby by¢ naruszone w wyniku rejestracji znaku towarowego C. Po-
wotanie sie Komisji Odwotawczej na blizej nieokreslone ,naruszenie obowigzujgcych
przepisow” i naruszenie ,interesu Skarbu Panstwa” nie uzasadnia zastosowania w
sprawie powyzszego przepisu ustawy. Decyzja ta opiera sie na btednym zatozeniu,
ze w dacie rejestracji znaku towarowego C., tj. w dniu 15 listopada 1993 r., Przedsie-
biorstwo Przemystu Chtodniczego L. SA nie byto uprawnione z tytutu zgtoszenia
znaku towarowego C., bowiem zgtoszenie to zostato dokonane przez Przedsiebiors-
two Przemystu Chtodniczego w G., zas prawa do tego zgtoszenia nie przeszty na L.
SA. W ocenie Prezesa Urzedu Patentowego RP przejscie wszystkich praw i obo-
wigzkdw likwidowanego przedsiebiorstwa panstwowego na Spotke, w tym takze
prawa do zgtoszenia znaku towarowego C., wynika z § 3 zdanie ostatnie umowy no-
tarialnej z dnia 3 marca 1993 r. oraz z § 3 pkt 1 zarzgdzenia nr 129/92 Wojewody G.
z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsigbiorstwa Przemystu Chtodni-
czego w G. W Swietle tych dokumentéw nie ma watpliwos$ci, ze prawa do zgtoszenia
znaku towarowego C. przeniesione zostaty ze zgtaszajgcego przedsiebiorstwa pans-
twowego na Spotke jeszcze przed wydaniem decyzji o zarejestrowaniu tego znaku,
zas Przedsiebiorstwo ulegto likwidacji jeszcze przed tg datg. W konsekwencji nalezy
przyjac, twierdzi Prezes Urzedu Patentowego RP, ze w dacie rejestracji znaku
Spétka byta jedynym uprawnionym podmiotem, na rzecz ktérego Urzad Patentowy
mogt i powinien dokonac rejestracji znaku C. Przyjecie poglagdu Komisji Odwotawcze;j

przy Urzedzie Patentowym RP, ze w dacie rejestracji zgtoszenia uprawnionym z re-



jestracji byt Skarb Panstwa, oznacza, iz rejestracja znaku C. nie mogta by¢ dokonana
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, poniewaz przedsiebiorstwo panstwowe, ktére do-
konato zgtoszenia, nie istniato jako podmiot prawny, natomiast nie mogta by¢ doko-
nana rejestracja na rzecz Skarbu Panstwa, gdyz nie jest on przedsiebiorstwem w
rozumieniu art. 6 ustawy. Gdyby nawet zaakceptowaé stanowisko Komisji, ze w da-
cie dokonania rejestracji prawo ze zgtoszenia przystugiwato Skarbowi Panstwa, to
jedynym uprawnionym do nabycia tej rejestracji w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa
byt takze L. SA.

Wedlug Prezesa Urzedu Patentowego RP btedne jest stanowisko Komisji Od-
wotawczej, ze umowa notarialna z dnia 3 marca 1993 r. jest umowg oddania przed-
siebiorstwa do odptatnego uzywania w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o
prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298), przy czym odda-
nie w odptatne korzystanie dotyczy wszystkich sktadnikow majgtkowych przedsie-
biorstwa. Analiza tresci umowy prowadzi do wniosku, ze faktycznie strony zawarty
umowe mieszang, w ktorej zostaty zawarte elementy umowy o oddanie do odpfatne-
go korzystania, umowy sprzedazy z odroczonym terminem zaptaty oraz umowy
przenoszgcej prawa i obowigzki w dacie zawarcia umowy. W ocenie wnoszgcego
rewizje nadzwyczajng w dacie zawarcia umowy notarialnej wedtug zgodnego zamia-
ru stron przeszty na Spétke L. ,wszelkie pozostate prawa i obowigzki przedsiebiors-

twa panstwowego”, w tym prawa do zgtoszenia znaku towarowego C.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Trafny jest zarzut rewizji nadzwyczajnej co do razgcego naruszenia zaskarzo-
ng decyzjg przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-
rowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) stanowigcego, ze z wnioskiem o uznanie prawa
z rejestracji znaku towarowego za wygaste, jak réwniez o uniewaznienie prawa z re-
jestracji znaku towarowego moze wystgpi¢ kazdy, kto ma w tym interes prawny.
Przepisy ustawy nie zawierajg legalnej definicji pojecia ,interes prawny”. W zwigzku z
tym wymaga rozwazenia, czy przepisy ustawy dajg podstawe do przyjecia swoistego
rozumienia interesu prawnego dla potrzeb postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa z rejestracji znaku towarowego, czy tez nalezy temu pojeciu nadawac znacze-
nie okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego. Za przyjeciem

stanowiska, ze interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy jest interes



prawny, o ktéorym mowa w art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego prze-
mawiajg reguty wyktadni systemowej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 37 ustawy do
postepowania przed Urzedem Patentowym w sprawach znakéw towarowych stosuje
sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, chyba ze przepisy ustawy
stanowig inaczej, co oznacza, iz majg tu zastosowanie wszystkie te przepisy Kodek-
su, ktore nie dotyczg zagadnien odmiennie uregulowanych w przepisach ustawy.
Nalezy ponadto podkreslic, ze przepis art. 37 ustawy odsytajgc do przepisow Kodek-
su postepowania administracyjnego nie nakazuje odpowiedniego stosowania tych
przepisdw, co wymaga przyjecia, ze Urzad Patentowy w postepowaniu w sprawach
znakow towarowych jest obowigzany do Scistego przestrzegania przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego w sytuacjach, ktore nie zostaty odmiennie uregulo-
wane w przepisach ustawy o znakach towarowych. De lege lata brak jest zatem
przestanek prawnych do przyjecia, ze znaczenie pojecia ,interes prawny”, o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, powinno by¢ ustalane w inny sposéb niz "przez odes-
tanie do przepisu art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Interes prawny, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy w zwigzku z art. 28
Kodeksu postepowania administracyjnego, jest interesem opartym na przepisie
prawa materialnego ( ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidualnym.
Oznacza to, iz z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego
moze wystgpic tylko taki podmiot, ktéry wskaze, Ze rejestracja znaku towarowego
narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi, a nadto ze
nie jest dopuszczalne wszczynanie postepowania w sprawie o0 uniewaznienie prawa
z rejestracji znaku towarowego celem ochrony interesu prawnego oséb trzecich; w
kazdym bowiem przypadku wnioskodawca musi uzasadnic istnienie w sprawie witas-
nego interesu prawnego, nie zas nawet skadingd uzasadnionego interesu prawnego
innych podmiotéw. W doktrynie prawa znakéw towarowych oraz w piSmiennictwie i
orzecznictwie z zakresu postepowania administracyjnego nie budzi ponadto watpli-
wosci teza, ze przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu postepo-
wania administracyjnego nie chronig intereséw faktycznych, ktére nie majg oparcia w
przepisach prawa ustawowego.

Prawidtowe jest w tej sytuacji stanowisko Prezesa Urzedu Patentowego, ze
wnioskodawca (,Chtodnia w C.” Sp. z 0.0.) nie wykazat istnienia interesu prawnego
uzasadniajgcego wszczecie na jego wniosek postepowania w sprawie uniewaznienia

prawa z rejestracji znaku towarowego ,,C.” i ze interes wnioskodawcy jest interesem



faktycznym ,,0 zabarwieniu handlowym.” Wnioskodawca w postepowaniu przed orga-
nami patentowymi uzasadniat swoj interes prawny w zgdaniu uniewaznienia prawa z
rejestracji tego znaku tym, Ze jest nastepcg prawnym Zaktadu - Chtodnia w C. Przed-
siebiorstwo Przemystu Chtodniczego w B., ktéry w ocenie wnioskodawcy byt jednym
ze wspotuprawnionym do znaku powszechnie znanego ,,C.” W zwigzku z tym nalezy
stwierdzi¢, ze nie uzasadnia tego stanowiska umowa dzierzawy z dnia 9 marca 1995
r. zawarta miedzy Przedsiebiorstwem Przemystu Chtodniczego w likwidacji w B. a
,Chtodnig w C.” Spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig, ani tez sporzgdzony w
dniu 20 maja 1996 r. aneks nr 3, ktorym dodano do tej umowy § 16a w brzmieniu "Na
czas obowigzywania niniejszej umowy wydzierzawiajgcy uzycza dzierzawcy praw
przysztych jakie mogtby wydzierzawiajgcy naby¢ majac interes prawny okreslony w
ustawie o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 7 ze zm.).
Dotyczy to wszystkich wyrobow produkowanych przez wydzierzawiajgcego w dacie
zawarcia umowy, w tym w szczegolnosci powszechnie znanego znaku towarowego
nie zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym obejmujgcego nazwe ,Lody C.” i
okreslong grafike”. W ocenie Sadu Najwyzszego zawarcie umowy dzierzawy przed-
siebiorstwa nie czyni dzierzawcy nastepcg prawnym wydzierzawiajgcego w zakresie
korzystania z prawa do znaku towarowego, zwtaszcza wowczas, gdy wydzierzawia-
jacy, jak w niniejszej sprawie, nie byt uprawniony z rejestracji znaku towarowego.

W pismiennictwie i orzecznictwie utrwalit sie poglad, ze brak jest nastepstwa
prawnego pod tytutem ogdlnym miedzy zlikwidowanym w trybie art. 37 ustawy z dnia
13 lipca 1990 r. o prywatyzaciji przedsiebiorstw panstwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298)
przedsiebiorstwem panstwowym a spétkg przejmujagcg do odptatnego korzystania
mienie tego przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55 * KC, bowiem takim nastepca jest
Skarb Panstwa, ktéry w umowie o oddaniu tej czesci mienia okresla, jakie prawo
przenosi lub ustanawia na rzeczach wchodzgcych w skfad tego przedsiebiorstwa. Dla
oceny zatem, kiedy i jakie prawa, w tym prawa do znaku towarowego ,C.”, nabyta
Spétka ,L.” powstata w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 37 ustawy, decy-
dujgce znaczenie ma wyktadnia tresci umowy notarialnej z dnia 3 marca 1993 r., przy
dokonywaniu ktorej nalezy uwzglednia¢ regute interpretacyjng, ze podstawowym ce-
lem prywatyzacji jest zachowanie przedsiebiorstwa jako pewnej cato$ci organizacyj-
no-majgtkowej, zas spotki pracownicze, co trafnie podkreslit wnoszacy rewizje nadz-
wyczajng Prezes Urzedu Patentowego RP, w zatozeniu majg przeja¢ wszelkie sktad-

niki majgtkowe i prawa likwidowanego przedsiebiorstwa panstwowego. Ze wskaza-



nych w rewizji nadzwyczajnej postanowien tej umowy wynika, ze wolg stron byto
przejscie wszelkich praw i obowigzkow z likwidowanego przedsiebiorstwa (uprawnio-
nego ze zgtoszenia znaku towarowego do rejestracji) na Spotke najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, jezeli natomiast dla przejscia niektorych sktadnikéw mienia lub
praw byta przewidywana data p6zniejsza, to byta ona przez strony okreslana w
umowie. W$rdd praw, ktore wedtug zgodnego zamiaru stron miaty przejs¢ na Spotke
w dacie zawarcia umowy jest takze prawo do zgtoszenia znaku towarowego ,C.”, a
zatem w dniu wydania decyzji o rejestracji tego znaku towarowego uprawnienia z
jego zgtoszenia nie pozostawaty przy Skarbie Panstwa, gdyz uprawnionym ze zgto-
szenia byto Przedsiebiorstwo Przemystu Chtodniczego ,L.” SA.

Biorgc powyzsze pod rozwage Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji.



