Wyrok z dnia 21 lipca 1994 r.
| PRN 46/94

Po zbyciu prawa z rejestracji znaku towarowego oraz wpisanie nabywcy do
rejestru znakéw towarowych na podstawie odpowiedniego postanowienia Urzedu
Patentowego, nie jest dopuszczalne wydanie decyzji, stwierdzajgcej wygasniecie
tego prawa ze wzgledu na zaprzestanie dziatalnosci gospodarczej przez jego
zbywce.

Przewodniczacy SSN: Antoni Filcek, Sedziowie SN: Jerzy Kwasniewski
(sprawozdawca), Maria Tyszel,

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 1994 r. sprawy z wniosku
Prezesa Urzedu Patentowego RP z dnia 26 marca 1993 r. o uznanie za wygaste prawa
do rejestracji znaku towarowego wspolnego stowno-graficznego "L." [...], ha skutek
rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej [...] od
decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 20 stycznia 1994 r. [...] i decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 5 sierpnia 1993 r.

[...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.
Uzasadnienie

Rewizja nadzwyczajna Prezesa Urzedu Patentowego wniesiona zostata przeciw-
ko wskazanym orzeczeniom oddalajgcym wniosek o uznanie za wygaste prawa z
rejestracji znaku towarowego stowno-graficznego "L.". Znak ten jako wspdlny
przedsiebiorstw produkcji lesnej "L." zostat wpisany do rejestru znakéw towarowych pod
numerem [...] na rzecz Krajowego Zrzeszenia Przedsiebiorstw Produkcji Lesnej "L.", na
podstawie decyzji Urzedu Patentowego z dnia 29 pazdziernika 1984 r. Z kolei na
wniosek uprawnionego z tytutu rejestracji Zrzeszenia z dnia 19 maja 1989 r. Urzad
Patentowy, postanowieniem z dnia 13 pazdziernika 1989 r. wykreslit z rejestru to
Zrzeszenie, a ha jego miejsce jako uprawnionego z tytutu rejestracji, wpisat "L." spoétke
z 0.0. w W. We wskazanym wniosku Krajowe Zrzeszenie Przedsiebiorstw Produkcji
Lesnej "L." powotato sie na to, ze prawo do stosowania znaku towarowego przystuguje
Spotce z 0.0. "L." oraz wymienionym w zatgczonym wykazie przedsiebiorstwom
produkcji lesnej "L.", a przeniesienie prawa z tytutu rejestracji na rzecz Spotki z o.0. "L."
wynika z uchwaty Rady Zrzeszenia z dnia 12 maja 1989 r., ktéra zostata podjeta w
zwigzku z ustawowym - z dniem 28 maja 1989 r. - rozwigzaniem zrzeszen
przedsiebiorstw. Prezes Urzedu Patentowego uznajgc, ze nie zostaty zachowane
wymagania dla skutecznego przeniesienia wspolnego znaku towarowego na rzecz
Spotki z 0.0. "L." wystgpit o wygasniecie prawa z rejestracji tego znaku na podstawie
art. 32 i 35 ustawy o znakach towarowych. Urzad Patentowy, dziatajgcy w trybie
postepowania spornego, decyzjg z dnia 5 sierpnia 1993 r., [...] oddalit powyzej
wskazany wniosek Prezesa Urzedu Patentowego, uznajgc, ze w tym postepowaniu



zwigzany byt prawomocnym postanowieniem Urzedu Patentowego o wpisie do rejestru
jako uprawnionego Spofki z 0.0. "L.", ktére statuuje prawa do rejestracji na rzecz tej
Spoéiki, co do ktérej nie zachodzg przestanki wygasniecia prawa z rejestraciji.
Stanowisko to uznata za prawidtowe Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym,
ktéra po rozpoznaniu odwotania wniesionego przez Prezesa Urzedu Patentowego RP,
decyzjg z dnia 20 stycznia 1994 r. [...] utrzymata zaskarzong decyzje w mocy. W
uzasadnieniu tej decyzji wskazano, ze wobec prawomocnosci postanowienia Urzedu
Patentowego z dnia 13 pazdziernika 1989 r., prawa z tytutu rejestracji przystugujg
Spétce z o.0. "L." w W. a nie Zrzeszeniu, ktére byto wpisane poprzednio do rejestru. W
tej sytuacji o wygasnieciu prawa z rejestracji znaku towarowego nie mogg decydowac
okolicznosci, ktére nie dotyczg podmiotu aktualnie z rejestracji uprawnionego. Skoro
zas zaprzestanie dziatalnosci gospodarczej odnosi sie wytgcznie do Zrzeszenia, to fakt
ten nie moze powodowac wygasniecia prawa z rejestracji wobec Spétki z 0.0. "L.", ktéra
dziatalnos¢ gospodarczg prowadzi.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego zarzucit razgce naruszenie
art. 25 pkt 5 i art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) w zwigzku z art. 7 i 8 k.p.a. i art. 368 pkt 1i 3 k.p.c.
Prezes Urzedu Patentowego, uwaza - odmiennie od stanowiska wyrazonego w zaskar-
zonych decyzjach -ze zaistniaty przestanki do orzeczenia o wygasnieciu przed-
miotowego prawa z rejestracji, z przyczyny okreslonej w art. 25 ustawy o znakach
towarowych a to wobec niewatpliwego faktu rozwigzania Krajowego Zrzeszenia
Przedsiebiorstw Produkcji Lesnej "L." oraz braku waznej i skutecznej umowy prze-
niesienia prawa z rejestracji tego znaku na inny podmiot spetniajgcy wymogi art. 32
ustawy. Zdaniem Prezesa Urzedu Patentowego brak jest jakichkolwiek podstaw
prawnych do przyjecia, ze postanowienie wydane na podstawie § 26 ust. 3 zarzgdzenia
Prezesa Urzedu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znakéw
towarowych (M.P. Nr 18, poz. 143) statuuje prawo do znaku nawet wowczas gdyby
prawo to wczesniej faktycznie wygasto. W konstrukcji zarzgdzenia Prezesa Urzedu
Patentowego postanowienie o wpisie do rejestru ma wytgcznie charakter porzgdkowy
dla dokonania czynnosci wpisu i w zadnym razie nie moze przesgdza¢ ani 0 waznosci
czynnosci prawnej (przeniesienia prawa), ani o przeszkodach do ustalenia przez
kompetentny organ wygasniecia prawa na skutek zaistnienia wczes$niejszych
okolicznosci, z ktérymi ustawa wigze skutek wygasniecia. W tym stanie rzeczy, wedtug
Prezesa Urzedu Patentowego, nalezy przyja¢ kompetencje Urzedu Patentowego
dziatajgcego w trybie postepowania spornego do ustalenia, czy na skutek okolicznosci
wskazanych w art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych, prawo do tego znaku
wygasto, bez wzgledu na pdzniejsze wpisy w rejestrze. W konkluzji przedstawionych
zarzutow i ocen Prezes Urzedu Patentowego wniost o uchylenie zaskarzonych decyzji i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzedowi Patentowemu.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Ze zrelacjonowanego powyzej stanu faktycznego wynika, ze na podstawie
prawomocnego postanowienia Urzedu Patentowego z dnia 13 pazdziernika 1989 r., w
rejestrze znakéw towarowych pod numerem [...] zostata dokonana zmiana polegajgca
na wpisie innego podmiotu uprawnionego z tytutu rejestracji. Mianowicie zamiast



dotychczasowego Krajowego Zrzeszenia Przedsiebiorstw Produkcji Lesnej "L."
wpisano, jako uprawnionego z tytutu rejestracji przedmiotowego znaku towarowego
stowno-graficznego "L.", Spétke z 0.0. "L." w W. Wystgpienie natomiast przez Prezesa
Urzedu Patentowego z wnioskiem o uznanie za wygaste prawa z rejestracji tegoz
znaku, chociaz miato miejsce juz po uprawomocnieniu sie powyzszego postanowienia,
to jednak oparte zostato na przestankach wygasniecia prawa z rejestracji znaku
towarowego dotyczgcych podmiotu, ktory juz z rejestru zostat wykreslony. Zaréwno
zatem w tym wniosku jak i w rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego
przyjmuje poglad, ktéry w istocie rzeczy pozbawia postanowienie ustalajgce wpis do
rejestru znakéw towarowych znaczenia prawnego, a w kazdym razie w zakresie
ustalenia tresci prawa wynikajgcego z rejestracji znaku towarowego. Tymczasem
stosownie do regulacji zawartej w zarzgdzeniu Prezesa Urzedu Patentowego z dnia 20
czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znakéw towarowych (M.P. Nr 18, poz. 143), a
zwtaszcza § 26 ust. 3 tego zarzgdzenia funkcjg postanowienia, o ktéorym tu mowa jest
ustalenie, ze zachodzg okreslone sytuacje wptywajgce na tre$¢ zarejestrowanego
znaku towarowego i dokonanie w zwigzku z tym odpowiedniego wpisu do rejestru.
Zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje potrzebe podjecia
odpowiedniego postepowania przed Urzedem Patentowym, w ktérym zgtoszony w tym
zakresie wniosek podlega postepowaniu wyjasniajgcemu a postepowanie to konczy
postanowienie ustalajgce stan rzeczy istotny z punktu widzenia zarejestrowanego
prawa. Wpis do rejestru nie jest wiec oderwang czynnoscig faktyczng, ale scisle wigze
sie z proceduralnie okreslong strukturg postepowania przed Urzedem Patentowym.
Znamienne jest wyrazne sformutowanie wskazanego przepisu, ze wpisu do rejestru
dokonuje sie "na podstawie postanowienia", co odpowiada takiemu samemu znaczeniu
podstawy wpisu, jakie w § 26 ust. 2 nadaje sie decyzjom dla innych okreslonych
wpisow. Konieczno$¢ zachowania petnej zgodnosci ochrony znaku towarowego z
zakresem wpisOw w rejestrze znakow towarowych stanowi istote tej ochrony. Wyrazajg
to wprost okreslenia podstawowych instytucji prawa o znakach towarowych jak: "prawa
Z rejestracji znaku towarowego" (por. np. tytuty rozdziatéw 3 i 4 ustawy o znakach
towarowych), "wygasniecie i uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego"
(rozdziat 5 tej ustawy)", uprawniony z tytutu rejestracji" (np. art. 20), wedtug ktérych
rejestracja jest elementem definiujgcym prawo do znaku towarowego. Dla blizszego
zobrazowania takiej funkcjonalnie nieroztgcznej jednosci instytucji prawno-materialnych
ze strukturg organizacyjng znakéw towarowych nalezy zwrdoci¢ uwage w szczegolnosci
na to, ze ochrone znaku towarowego uzyskuje sie przez jego rejestracje (art. 10 ust. 1
ustawy o znakach towarowych), i ze zawsze jest to rejestracja na rzecz okreslonego
uprawnionego (art. 30 ust. 2). Dopiero po wpisaniu znaku towarowego do rejestru
uprawniony uzyskuje swiadectwo ochronne (art. 10 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2). Jawnosc¢
rejestrow znakow towarowych i domniemanie znajomosci dokonanych w nich wpiséw
(art. 54) stanowig dalsze instrumenty realizacji ochrony zarejestrowanych znakow
towarowych. Oczywistym warunkiem prawidtowego funkcjonowania tych instytuciji jest
to, azeby wpisy w rejestrach byly adekwatne do rzeczywistego stanu praw do znakéw
towarowych. Z tego punktu widzenia trzeba podkresli¢, wyzej juz wskazang, funkcje
postanowien Urzedu Patentowego, o ktérych mowa w § 26 ust. 3 powotanego zarzg-
dzenia Prezesa Urzedu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. Majg one aktualizowac,
jak np. w przypadku z § 26 ust. 3 tego zarzgdzenia, uprawnionego z tytutu rejestracji na



skutek zbycia prawa przez podmiot dotychczas uprawniony. Orzeczenia dotyczace
wpisow do rejestréw znakdw towarowych, tj. zaréwno decyzje, jak i postanowienia,
wydawane sg w postepowaniu zapewniajgcym instancyjng kontrole a ponadto
podlegajg kontroli w trybie nadzwyczajnym (art. 52 ustawy o znakach towarowych).
Niezaleznie od tego przewidziana jest w ustawie o znakach towarowych procedura
uniewazniania prawa z rejestracji znaku towarowego w catosci lub w czesci, jezeli nie
byty spetnione ustawowo okreslone warunki wymagane do rejestracji (art. 29). Zaréwno
uniewaznienie, jak i wygasniecie (por. art. 25) dotyczy prawa z rejestracji znaku
towarowego, ktore nalezy rozumiec jako prawo wynikajgce z prawomocnych orzeczen
(decyzji i postanowien) ustalajgcych aktualny stan rejestraciji.

Postanowienie Urzedu Patentowego ustalajgce podmiotowy zakres prawa z
rejestracji znaku towarowego musi zatem by¢ brane pod uwage w postepowaniu w
przedmiocie wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego - gdyz ono wprost tego
przedmiotu dotyczy. Inaczej méwigc postanowienie, [...], 0 dokonaniu wpisu do rejestru
nabywcy prawa oraz o wykresleniu zen dotychczasowego uprawnionego z rejestracji -
aktualizuje tres¢ prawa do znaku towarowego wynikajgca z decyzji o rejestracji danego
znaku towarowego i w zwigzku z tym nie moze by¢ pominiete w postepowaniu
dotyczgcym wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego.

W swietle przedstawionych wyzej ustalen co do zasady zastosowania art. 25 pkt
5 ustawy o znakach towarowych, Sad Najwyzszy stwierdza, ze wbrew rewizji
nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego zaskarzone tg rewizjg decyzje odpowia-
dajg prawu. Nie mégt by¢ bowiem uwzgledniony wniosek o wygasniecie prawa z
rejestracji znaku towarowego ze wzgledu na zaprzestanie dziatalnosci gospodarcze;j
przez uprawnionego z tytutu rejestracji znaku towarowego, skoro - stosownie do
aktualnie ustalonego stanu rejestracji - uprawnionym jest podmiot, ktéry nie zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.

Z powyzszych przyczyn, wobec braku podstawy do uchylenia zaskarzonych
orzeczen, rewizja nadzwyczajna podlegata oddaleniu (art. 421 § 1 k.p.c.).




