Wyrok z dnia 12 grudnia 1997 r.
Il RN 74/97

Utrwalona praktyka rejestracji nazwisk wybitnych postaci historycznych
jako znakéw towarowych stwarza domniemanie braku sprzecznosci takich zna-
kéw z zasadami wspoétzycia spotecznego. Domniemanie to moze by¢ obalone w
konkretnej sprawie z zachowaniem przepiséw postepowania (art. 7, art. 77 ust.
1iart. 80 KPA).

Przewodniczgcy SSN: Jerzy Kwasniewski (autor uzasadnienia), Sedziowie

SN: Jozef Iwulski, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 1997 r. odwotania B.G.P.
Spétki z 0.0. w W. od decyzji Urzedu Patentowego w W. z dnia 29 maja 1996 r. [...] w
przedmiocie odmowy zarejestrowania znaku towarowego stownego "Jan Ill Sobie-
ski", na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego [...] od decyzji

Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym z dnia 25 marca 1997 r. [...]

uchylit zaskarzong decyzje i przekazat sprawe Komisji Odwotawczej przy

Urzedzie Patentowym RP do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Zaskarzong w drodze rewizji nadzwyczajnej decyzjg Komisji Odwotawczej
przy Urzedzie Patentowym z dnia 25 marca 1997 r. [...] utrzymana zostata w mocy
decyzja Urzedu Patentowego z dnia 29 maja 1996 r. o odmowie zarejestrowania
znaku stownego "Jan 11l Sobieski".

Podstawe decyzji organu | instancji stanowito ustalenie, ze oznaczenie imie-
niem i nazwiskiem kréla Jana |1l Sobieskiego takich towardw jak papierosy - czemu
ma stuzy¢ zgtoszony znak towarowy - bytoby ewidentnym naruszeniem obowigzujg-
cych zasad wspotzycia spotecznego. Rejestracja takiego znaku na papierosy - we-
dtug Urzedu Patentowego - naruszataby normy moralne i szacunek dla Krdéla odgry-
wajgcego w tradycji narodowej wazng role, skoro byt on obroncg wiary i wartosci
chrzescijanskich oraz kultury europejskiej przed imperium tureckim. Urzgd podkreslit



przy tym, ze w Polsce nie ma zwyczaju uzywania nazwisk historycznych do ozna-
czania towarow, a odmienna praktyka w innych krajach nie moze mie¢ decydujgcego
znaczenia, skoro chodzi o zastosowanie sie do zasad wspotzycia spotecznego w
Polsce.

Ocene Urzedu Patentowego o niedopuszczalnosci rejestracji rozpatrywanego
w sprawie znaku towarowego jako sprzecznego z zasadami wspotzycia spotecznego
podzielita co do zasady Komisja Odwotawcza (art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towaro-
wych). Wedtug stanowiska Komisji Odwotawczej wnoszgca o rejestracje znaku towa-
rowego B.G.P. Spoétka z 0.0. zasadnie zarzucita jedynie to, ze zgodnie z art. 7 Kon-
wengcji paryskiej z 1983 r. o ochronie wlasnosci przemystowej oraz art. 15 ust. 4 Po-
rozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wtasnos$ci intelektualnej (TRPS)
nie mozna odmowic rejestracji ze wzgledu na rodzaj towaru, na ktérym ma by¢
umieszczony znak towarowy. Przyjecie zasadnosci tego zarzutu nie miato jednakze
wptywu na wynik sprawy, gdyz Jan Ill Sobieski nie moze by¢ znakiem towarowym dla
jakichkolwiek towarow. Zdaniem Komisji potrzebne jest wyrazenie bezposrednio w
prawie zasady ochrony nazwisk historycznych przed ich komercjalizacjg i swoistym
zawtaszczeniem w obrocie gospodarczym.

Od powotanej decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym rewizje
nadzwyczajng wnidst Prezes Urzedu Patentowego, ktory zarzucajgc razgce narusze-
nie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych oraz art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 KPA
wniost o uchylenie zaskarzonej decyzji oraz poprzedzajgcej jg decyzji organu | ins-
tancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzedowi Patentowemu.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono, ze znajdujgce sie w ak-
tach sprawy dokumenty wskazuja, iz zarobwno w okresie miedzywojennym, jak tez po
Il wojnie, a zwtaszcza w ostatnich kilku latach rejestrowane sg znaki towarowe zawie-
rajgce imiona i nazwiska bgdz tylko nazwiska postaci historycznych. Sprzeczne za-
tem z materiatem sprawy jest ustalenie Komisji Odwotawczej jakoby w Polsce istniata
tradycja braku takich znakéw towarowych. Co wiecej - zdaniem organu rewidujgcego
- zaskarzone orzeczenie wprowadzatoby odmienng ocene prawng od dotychczas
przyjmowanej w tego rodzaju sprawach, co oznaczatoby nieréwnoprawne traktowa-
nie r6znych podmiotéw ubiegajgcych sie o rejestracje znakdéw towarowych, bedgcych
nazwiskami historycznymi. Nie bez znaczenia przy tym jest i to, ze strona w sprawie
niniejszej jest juz uprawniona z rejestracji znaku towarowego "Sobieski" oraz "Jan

Sobieski". Rewidujgcy zwrocit uwage na to, ze zawarte w aktach sprawy materiaty



wskazujg takze na powszechnosé wykorzystywania w panstwach Unii Europejskiej
nazwisk historycznych jako znakdéw towarowych posiadajgcych zdolnosc¢ rejestra-
cyjng. W zwigzku z tym i wobec Uktadu Europejskiego (art. 66 i 68-69) nalezy umac-
nia¢ dotychczasowg praktyke dopuszczajgcq rejestracje w Polsce tego rodzaju zna-

kéw towarowych jako zgodng ze standardami panstw Unii Europejskie;.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Pierwsza z podstaw rewizji nadzwyczajnej dotyczy razgcego naruszenia art. 8
pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17
ze zm.) przez btedng wykfadnie tego przepisu. Ta podstawa rewizji nadzwyczajne;j
nie zostata wykazana. W zadnym bowiem stopniu Komisja Odwotawcza nie wyszta
poza zakres powotanego przepisu, wedtug ktérego niedopuszczalna jest rejestracja
znaku, ktory jest sprzeczny z obowigzujgcym prawem lub zasadami wspotzycia spo-
tecznego. W swietle tego przepisu sg dwie podstawy niedopuszczalnosci rejestracii
okreslonego znaku towarowego - po pierwsze, zakaz sformutowany w okreslonej
normie prawnej i po drugie zakaz wynikajgcy z zasad wspotzycia spotecznego. Wo-
bec alternatywnej postaci tych podstaw wystarczy, ze zachodzi jedna z nich azeby
stwierdzi¢ w konsekwencji niedopuszczalnos¢ rejestracji zakazanego znaku. Jezeli
podstawe zaskarzonej decyzji stanowi ustalenie, ze znak "Jan Ill Sobieski" jest zaka-
zany w Swietle istniejgcych w Polsce zasad wspotzycia spotecznego - to ocena taka
odpowiada tresci powotanego przepisu ustawy o znakach towarowych. W przepisie
tym nie ma bowiem odestania do konkretnie okreslonej zasady wspotzycia spotecz-
nego, lecz powotany zostat blizej nieokreslony system zasad wspétzycia spotecznego
w postaci klauzuli generalnej. Rzeczg organu stosujgcego art. 8 pkt 1 ustawy o zna-
kach towarowych jest ustalenie, czy rozpatrywane zgtoszenie o rejestracje znaku nie
pozostaje w sprzecznosci z okreslonymi zasadami wspoétzycia spotecznego. Dopiero
zatem w akcie stosowania prawa nastepuje konkretyzacja klauzuli generalnej. Abs-
trakcyjng formute zasad wspotzycia spotecznego z art. 8 pkt 1, jezeli ma ona stano-
wicC podstawe rozstrzygniecia odmawiajgcego rejestracji zgtoszonego znaku, ukon-
kretnia wtadciwy organ przez ustalenie i wskazanie okreslonej zasady (zasad) wspot-
zycia spotecznego. Komisja Odwotawcza w zaskarzonej decyzji powotata sie na, jej
zdaniem, istniejgce w Polsce zasady wspotzycia spotecznego polegajgce na tym, ze
nazwisko takiej wybitnej w historii Polski postaci jakg jest Krol Jan 11l Sobieski jest



wspolnym dobrem o szczegdlnym znaczeniu i dlatego nie powinno by¢ wykorzysty-
wane przez niektore podmioty gospodarcze dla celéw komercyjnych jako znak towa-
rowy.

Sad Najwyzszy w skfadzie rozpoznajgcym przedstawiong przez Prezesa Urze-
du Patentowego rewizje nadzwyczajng uznat, ze w rewizji tej zasadnie wykazano, iz
powotane wyzej ustalenia co do zasad wspotzycia spotecznego zostaty podjete z na-
ruszeniem wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisow postepowania (art. 7, art.
77 § 1iart. 80 KPA). W toku postepowania w obu instancjach zostat zgromadzony
szeroki materiat dowodowy, z ktdrego - jak to stusznie twierdzi sie w rewizji nadzwy-
czajnej - wynikajg nastepujgce okolicznosci:

1. W okresie miedzywojennym zarejestrowane zostaty takie znaki towarowe
jak "Norwid", "Kosciuszko", "Kazimierz Wielki", "Polonia", "Bartosz Gtowacki", "So-
bieski", "Pitsudski", "Szopen", co moze wskazywac na utrwalong praktyke rejestracji
nazwisk wybitnych postaci historycznych jako znakéw towarowych.

2. W powojennej praktyce Urzedu Patentowego zarejestrowano, miedzy inny-
mi, takie znaki jak: "Chopin", "Waza", "Kopernik" "Mieszko", "Jagiellonczyk", "Batory",
"Putawski", "Tadeusz Kosciuszko", co moze takze swiadczy¢ o kierunku orzecznic-
twa, w ktérym nie dostrzegano w polskim systemie zasad wspotzycia spotecznego
przeszkdd w uzywaniu nazwisk postaci historycznych jako znakéw towarowych.

3. Rejestrowane byty nazwiska historyczne w ramach spétek prawa handlowe-
go.

4. W praktyce orzeczniczej panstw - cztonkéw Unii Europejskiej uznaje sie
zdolnosc rejestracyjng nazwisk historycznych jako znakow towarowych.

5. Powyzszym okolicznosciom (pkt 1-4) nie zostaty przeciwstawione w toku
postepowania w sprawie oceny i fakty, ktére podwazatyby domniemanie zgodnosci
praktyki orzeczniczej Urzedéw Patentowych z przyjetymi w spoteczenstwie normami
moralnymi.

Na tym tle ustalenie Komisji Odwotawczej o istniejgcych w Polsce zasadach
wspotzycia spotecznego w przedmiotowym zakresie istotnie - jak to ocenit rewidujgcy
- przedstawiajg sie jako ustalenia dowolne, podjete bez rozwazenia zebranego w
sprawie materiatu, a nawet wrecz z nim sprzecznie. Bardzo powazne sg konsekwen-
cje naruszen wskazanych przepiséw postepowania (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 KPA),
skoro rewidujgcy nie bez racji zarzucit, ze na skutek btednej oceny zasad wspétzycia

spotecznego, odmdwiono zgtaszajgcemu rejestracji znaku "Jan Il Sobieski" chociaz



inne podmioty gospodarcze w okolicznosciach podobnych - z punktu widzenia zasad
wspotzycia spotecznego - uzyskaty rejestracje.

Z powyzszych przyczyn, wobec zasadnosci tej podstawy rewizji nadzwyczaj-
nej, ktéra dotyczy naruszenia przepisow postepowania Sad Najwyzszy przy odpo-
wiednim zastosowaniu art. 3932 § 1 KPC w zwigzku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca
1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43, poz. 189),

orzekt jak w sentencji wyroku.



