Wyrok z dnia 7 marca 2002 r.
[ RN 53/01

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach to-
warowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze nie po-
zwala on na rejestracje znaku towarowego na rzecz wnoszacego o taka reje-
stracje, jezeli dotyczy¢ to ma towaréw podobnego rodzaju do towaréw pocho-
dzacych od innego przedsiebiorcy, a jednoczesnie wnoszagcemu o rejestracje
nie przystuguja do znaku jakiekolwiek skuteczne uprawnienia czy to pierwotne,

czy pochodne.

Przewodniczgcy SSN Andrzej Wrobel, Sedziowie SN: Katarzyna Gonera

(sprawozdawca), Jerzy Kwasniewski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2002 r. skargi |.T. Co. Spotki
z 0.0. w O. na decyzje Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej w przedmiocie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego
VALIDOL [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.

Uzasadnienie

Kolegium Orzekajgce Urzedu Patentowego RP decyzjg z dnia 1 lipca 1999 r.
[...], wydang w postepowaniu spornym, na wniosek F. Spoétki z 0.0. z siedzibg w W.
uniewaznito prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL [...] udzielone na rzecz
I.T.C. Spétki z 0.0. z siedzibg w O., uznajgc, ze rejestracja wskazanego znaku towa-
rowego nastgpita z naruszeniem art. 8 pkt 1i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Rejestracji
znaku towarowego VALIDOL dokonano decyzjg Urzedu Patentowego RP z dnia 18

stycznia 1999 r. w wyniku zgtoszenia do rejestracji z dnia 31 pazdziernika 1991 r.



Kolegium Orzekajgce stwierdzito w uzasadnieniu decyzji, ze rejestracja znaku
towarowego na rzecz (polskiej) Spétki I.T.C. z O. nie naruszata art. 6 ust. 1 ustawy o
znakach towarowych, poniewaz zostata dokonana dla towaréw bedgcych przedmio-
tem jej dziatalnosci, a ocena waznosci i zgodnosci z prawem umowy zawartej przez
te Spotke z (ukrainskg) Zamknietg Spotkg Akcyjng D. z siedzibg w K. (Ukraina) w
przedmiocie przeniesienia prawa do znaku towarowego nie podlega kognicji Kole-
gium Orzekajgcego, poniewaz lezy w gestii sgdow powszechnych. Uzasadniajgc
ocene o naruszeniu art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towaro-
wych przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego VALIDOL, Kolegium Orzeka-
jace wskazato, ze powszechna znajomos¢ znaku towarowego VALIDOL na teryto-
rium Polski jest bezsporna - nie kwestionuje tego zadna ze stron. Lek nasercowy pod
nazwg VALIDOL jest sprzedawany w Polsce od 1974 r. Spotka z 0.0. I.T.C., bedac
dystrybutorem leku VALIDOL w Polsce, miata Swiadomos¢, skad wywodzi sie ta na-
zwa, kto jest producentem leku o tej nazwie oraz ze znak towarowy VALIDOL zostat
zarejestrowany na terytorium Ukrainy na rzecz J.-S.C. (Otwartej Spoétki Akcyjnej).
Pomimo tej wiedzy Spotka z 0.0. |.T.C. zgtosita znak do rejestracji na swojg rzecz, co
Swiadczy o0 naruszeniu przez nig zasad wspétzycia spotecznego oraz cudzych praw
majgtkowych. Rowniez fakt przejecia przez te Spotke od Leszka S. prawa pierw-
szenstwa ze zgtoszenia znaku w celu uzyskania pierwszenstwa w rejestracji - przy
Swiadomosci, ze Leszek S. nie jest autorem nazwy VALIDOL ani producentem leku o
tej nazwie, a postepowanie z jego wniosku o rejestracje znaku zakonczyto sie decy-
zjg odmawiajgcy rejestracji - dowodzi, zdaniem Kolegium Orzekajgcego, ze poste-
powanie Spotki z 0.0. I.T.C. nosi znamiona naruszenia zasad wspoizycia spotecz-
nego i cudzych praw.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP decyzjg z dnia 12
czerwca 2000 r. [...] po rozpoznaniu odwotania wniesionego przez |.T.C. Spotke z
0.0. w O. utrzymata w mocy zaskarzong decyzje Kolegium Orzekajgcego.

Komisja Odwotawcza podzielita stanowisko Kolegium Orzekajgcego, ze reje-
stracja znaku towarowego na rzecz Spétki z 0.0. I.T.C. narusza przede wszystkim
art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Bezsporne jest, Zze znak towarowy
VALIDOL w dacie zgtoszenia, to jest 31 pazdziernika 1991 r., byt znakiem po-
wszechnie znanym na terytorium Polski. Znak towarowy powszechnie znany do mo-
mentu rejestracji w Urzedzie Patentowym RP korzysta z ochrony przewidzianej w art.

24 ustawy o znakach towarowych, niezaleznej od faktu rejestracji znaku. Z chwilg



rejestracji nastepuje przeksztatcenie praw do znaku powszechnie znanego w prawo
z rejestracji, jednak rejestracja - aby nie naruszata przepisow ustawy - powinna byc¢
dokonana na rzecz podmiotu uprawnionego do znaku powszechnie znanego. W
przeciwnym razie - gdy zgtaszajgcym identyczny znak dla takich samych towarow
jest inny podmiot gospodarczy - przyjmuje sie, ze zgtoszenie zostato dokonane w ztej
wierze, w celu wykorzystania renomy cudzego znaku, co traktowane jest jako dziata-
nie sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.). W rozpozna-
wanej sprawie kwestia, jaki przedsiebiorca (w domysle: ktéra z ukrainskich spotek -
Otwarta Spétka Akcyjna F. w K., Zamknieta Spotka Akcyjna D. w K., czy jaki$ inny
podmiot) jest uprawniony do znaku powszechnie znanego VALIDOL na Ukrainie, jest
o tyle nieistotna, ze w Polsce znak ten stat sie powszechnie znany za sprawg (ra-
dzieckiej) Wszechzwigzkowej Centrali Handlu Zagranicznego M., ktéra posredniczyta
w dostarczaniu leku VALIDOL z terenu Ukrainy (bedgcej jeszcze republikg ZSRR),
gdzie byt produkowany, do Polski w okresie poprzedzajgcym pierwsze zgtoszenie
przedmiotowego znaku do rejestracji w Urzedzie Patentowym RP, a wiec w czasie,
gdy znak ten stat sie w Polsce powszechnie znany. W éwczesnym okresie pow-
szechna znajomosc¢ znaku VALIDOL na obszarze Polski wynikata z obecnosci na
rynku leku VALIDOL opatrzonego nazwg eksportera (M.). Forma, przez ktorg znak
stat sie powszechnie znany, promowata jedynie eksportera (M.) i kraj pochodzenia
leku oraz znaku (ZSRR). Jakkolwiek na terenie bytego ZSRR znakiem VALIDOL po-
stugiwali sie jednoczesnie dwaj przedsiebiorcy (pomiedzy ktérymi toczyt sie pdzniej
na Ukrainie spér o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie: 1) F., K. - wy-
taczny producent oleistej bezbarwnej cieczy (stanowigcej 25%-30% roztwor mentolu
w izowalerianianie mentolu), stanowigcej potprodukt do produkcji kapsutek i tabletek,
rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2) D., K. - producent tabletek
miedzy innymi eksportowanych do Polski i sprzedawanych tu masowo (5-8 milionow
opakowan rocznie), to dla polskiego odbiorcy znak towarowy VALIDOL stat sie
powszechnie znany jako nazwa leku nasercowego i uspokajajgcego pochodzgcego z
ZSRR, nie za$ z konkretnego przedsiebiorstwa na Ukrainie. Tym bardziej znak ten
nie byt kojarzony przez polskiego nabywce z polskg Spotkg z 0.0. I.T.C., ktéra od
1994 r. zajmuje sie dystrybucjg leku VALIDOL w Polsce jako jeden z przedsiebiorcéw
trudnigcych sie takg dziatalnoscig. Uzurpowanie sobie przez Spotke z 0.0. .T.C.
wytacznych praw do znaku VALIDOL w Polsce jest nieuzasadnione. Wywodzenie

przez tego dystrybutora swoich praw do znaku wytgcznie z tego tytutu, ze zostat on



upowazniony przez Spoétke D. z K. - finalnego producenta tabletek w metalowych
fiolkach - do rozprowadzania tego produktu i zarejestrowania znaku w Urzedzie
Patentowym RP, jest bezpodstawne w Swietle ogdinej zasady prawnej, ze nie mozna
przenies¢ na inng osobe praw, ktorych sie nie posiada (nemo plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse habet). Spotka D. z K. praw takich nie posiadata ani na
Ukrainie (o czym swiadczy fakt uzyskania tam rejestracji znaku na swojg rzecz przez
Spoétke F. z K.), ani tez w Polsce, a to z uwagi na realia éwczesnego rynku gos-
podarczego (posrednictwo centrali handlu zagranicznego) oraz kontrowersyjny status
wspotproducenta.

Rewizje nadzwyczajng od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Paten-
towym RP z dnia 12 czerwca 2000 r., utrzymujgcej w mocy decyzje Urzedu Patento-
wego RP z dnia 1 lipca 1999 r. uniewazniajgcg prawo z rejestracji znaku towarowego
VALIDOL [...] udzielone na rzecz I.T.C. Spotki z 0.0. w O., wnidst Prezes Urzedu
Patentowego RP, zarzucajgc zaskarzonym decyzjom razgce naruszenie prawa, a
mianowicie art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Na podstawie art. 52 ustawy o znakach
towarowych wnidst o uchylenie zaskarzonych decyzji.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej wskazano, ze Komisja Odwotawcza
przy Urzedzie Patentowym RP uniewaznita prawo z rejestracji znaku towarowego
VALIDOL wytgcznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towaro-
wych, ustalajgc trafnie, ze przedmiotowy znak jest znakiem powszechnie znanym.
Jednoczesnie - wbrew ustalonym faktom i prawu - niestusznie przyjeta, ze uprawnio-
nemu z rejestracji tego znaku (Spétce z 0.0. I.T.C.) nie przystuguje prawo do znaku
powszechnie znanego, chociaz: po pierwsze - zadna osoba (prawna lub fizyczna
prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg) nie zgtaszata praw do tego znaku jako znaku
powszechnie znanego; po drugie - nie istniaty w zgromadzonym materiale dowodo-
wym zebranym w trakcie postepowania jakiekolwiek przestanki do postawienia
uprawnionemu z rejestracji [...] zarzutu, ze nie jest on uprawniony do przedmioto-
wego znaku jako znaku powszechnie znanego. Zdaniem wnoszgcego rewizje nad-
zwyczajng, niepodwazalnym i niekwestionowanym w obydwu instancjach faktem jest
to, ze Spdétka D. z K. byta jedynym i wytgcznym producentem produktu farmaceu-
tycznego opatrzonego oznaczeniem VALIDOL w okresie od 1975 r. (czyli od poja-
wienia sie tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli poza date pierwszego

zgtoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz ze byta jedynym i wytgcznym do-



stawcg tego produktu na rynek polski. Jezeli zatem Spétka D. dokonata na rzecz
swojego petnomocnika i dystrybutora w Polsce (Spotki z 0.0. I.T.C.) cesji swoich
praw do znaku powszechnie znanego VALIDOL, ktérym oznaczata produkty przez
siebie wytworzone i dostarczane do Polski za listami przewozowymi i czynita to przez
ponad 25 lat, az do daty zgtoszenia oznaczenia VALIDOL do rejestracji jako znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym, to prawo do tego oznaczenia - jako znaku po-
wszechnie znanego - przystuguje Spétce D. Zdaniem wnoszgcego rewizje nadzwy-
czajng, btedny jest poglad Komisji Odwotawczej, ze uprawnionym do znaku pow-
szechnie znanego nie jest producent towaru, bedgcy jednoczesnie jego dostawcg na
rynek polski, ale jest nim posrednik handlowy bez kontaktu z towarem, czyli (radziec-
ka) Wszechzwigzkowa Centrala Handlu Zagranicznego M. Z pogladem tym nie
mozna sie zgodzi¢ z nastepujgcych powodow. Po pierwsze, stowny znak towarowy
VALIDOL zostat zarejestrowany w Polsce dla towaru - okreslonego preparatu farma-
kologicznego (leku nasercowego i uspokajajgcego) - czyli dla klasy 5, natomiast
funkcja, jakg petnita Centrala Handlu Zagranicznego M., polegajgca na posrednictwie
handlowym bez kontaktu z towarem, oznacza klase 35; taki posrednik w handlu jak
M. nie mogtby nawet ,skonsumowac” prawa z rejestracji znaku VALIDOL dla towa-
row w klasie 5, mégtby uzyskac¢ wytgcznie rejestracje w klasie 35. Po drugie, Cen-
trala Handlu Zagranicznego M. jedynie posredniczyta w dostarczaniu na polski rynek
leku pod nazwg handlowg VALIDOL; w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia
ze znakiem ,nadajgcym sie do odréznienia towardéw”, nie zas ze znakiem ,nadajgcym
sie do odroznienia ustug” (wedtug definicji znaku towarowego zawartej w art. 4
ustawy o znakach towarowych). Oznaczenie VALIDOL dotyczy towaru a nie ustugi
posrednictwa swiadczonej przez M.; oznaczenie M. zawarte na towarze wskazywato
tylko na ,urzedowego posrednika”. Po trzecie, ,korzystanie ze znaku powszechnie
znanego” (art. 24 u.z.t.) jest tozsame z ,uzywaniem znaku towarowego” (art. 13 ust.

1 u.z.t., a samo ,uzywanie znaku towarowego” definiuje art. 13 ust. 2 u.z.t.); M. nie
umieszczat nawet na opakowaniach towaru swojej nazwy, czynit to producent i do-
stawca leku do Polski - Spotka D. (jej poprzednik prawny) - a na listach przewozo-
wych widnieje jako producent i dostawca D., K.; jezeli wiec M. nie ,uzywat” w rozu-
mieniu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych oznaczenia VALIDOL, a czynit
to wytacznie producent specyfiku oznaczonego tym oznaczeniem, to nie istniejqg ja-
kiekolwiek merytoryczne przestanki do arbitralnego ,nadania” radzieckiej Centrali

Handlu Zagranicznego M. prawa do znaku powszechnie znanego z jednoczesnym



pozbawieniem tego prawa Spofki D., a takze pozbawieniem tej Spotki prawa do roz-
porzgdzania oznaczeniem VALIDOL, chociaz to wytgcznie ona wypromowata ozna-
czenie VALIDOL dla swojego specyficznego produktu (tabletek), pakowanego w spe-
cyficzny sposob (fiolki aluminiowe) i ,wypracowata” w ten sposéb dla tego znaku
status znaku powszechnie znanego. Po czwarte, uniewaznienie prawa z rejestraciji
znaku towarowego VALIDOL godzi w fundament instytucji i sens istnienia znaku to-
warowego - umozliwienie nabywcom towaru na rynku produktow tatwej i proste;j
identyfikacji nabywanego towaru z tym produktem pochodzgcym od tego samego
konkretnie wskazanego producenta; oznaczenie VALIDOL uzyskato status znaku
powszechnie znanego jako oznaczenie produktu jednego konkretnego producenta, a
zatem tylko ten jedyny producent ma prawo (réwniez w interesie masowego nabyw-
cy) posiadac¢ prawnie wazng rejestracje znaku na swojg rzecz. Wnoszacy rewizje
nadzwyczajng zakwestionowat poglgd Komisji Odwotawczej, ze ,znajomos¢ znaku
VALIDOL na obszarze Polski wynikata z obecnosci na rynku leku VALIDOL opatrzo-
nego nazwg eksportera (M.)” oraz ze ,taka forma, poprzez ktérg znak stat sie po-
wszechnie znany, promowata jedynie eksportera i kraj pochodzenia leku (i znaku)”.
Skarzgcy twierdzi, ze ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nikt nigdy nie kojarzyt in-
stytucji ,znaku powszechnie znanego” z krajem pochodzenia produktu i z ,urzedo-
wym posrednictwem” centrali handlu zagranicznego. W ten sposéb Komisja Odwo-
tawcza pozbawita prawa do znaku jedynego producenta i dostawce produktu ozna-
czonego markg VALIDOL na rynek polski, ktory swojg dziatalnoscig produkcyjng i
dostawczg wypromowat oznaczenie VALIDOL na polskim rynku przed 1991 r. Spér o
prawo do znaku na Ukrainie, ktory zaistniat po 1991 r., nie ma jakiegokolwiek zna-
czenia wobec faktu, ze oznaczenie VALIDOL juz przed pierwszym zgtoszeniem w
Urzedzie Patentowym RP w 1991 r. posiadato w Polsce status znaku powszechnie
znanego. W Polsce produkt oznaczony VALIDOL lub produkt analogiczny nie byt
nigdy wprowadzany do obrotu jako roztwér (w kroplach), lecz w postaci tabletek
umieszczonych w aluminiowych fiolkach. Spétka F. dopiero w latach 1993-1994
wprowadzita do obrotu lek oznaczony VALIDOL w tabletkach, niechronionych przy
tym metalowymi fiolkami.

Uzasadniajgc zarzut razgcego naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach to-
warowych, wnoszgcy rewizje nadzwyczajng Prezes Urzedu Patentowego RP pod-
niost, ze z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego moze

wystgpi¢ kazdy, kto ma w tym interes prawny. Interesem prawnym w rozumieniu art.



30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o jakim mowa w art. 28 KPA, a Urzad Patentowy
jest obowigzany scisle przestrzegac¢ przepiséw KPA w postepowaniu w sprawach
znakoéw towarowych. Interes prawny, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t. w zwigzku z
art. 28 KPA, jest indywidualnym interesem opartym na przepisie prawa materialnego
(ustawy o znakach towarowych). Oznacza to, ze z wnioskiem o uniewaznienie prawa
z rejestracji znaku towarowego moze wystgpic tylko taki podmiot, ktéry wykaze, ze
rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu
przepisami ustawowymi. WWnioskujgcy uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towa-
rowego — F. Spdétka z 0.0. z siedzibg w W. - nie wykazat istnienia interesu prawnego
uzasadniajgcego wszczecie na jego wniosek postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Obydwa organy orzekajgce w spra-
wie w wydanych decyzjach nie zajety stanowiska w kwestii istnienia po stronie wnio-
skodawcy interesu prawnego, tym samym rozpoznanie sprawy 0 uniewaznienie
znaku towarowego bez rozstrzygniecia tej podstawowej przestanki, zawartej w art. 30
ust. 1 ustawy o znakach towarowych, sprawia, ze decyzje zostaty wydane z razgcym

naruszeniem prawa.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Prezes Urzedu Patentowego RP zarzucit w rewizji nadzwyczajnej razgce na-
ruszenie art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Sprawa
podlegata zatem rozpoznaniu jedynie w granicach zaskarzenia wyznaczonych tymi
zarzutami. Pierwszy z wymienionych przepiséw stanowi, ze niedopuszczalna jest
rejestracja znaku dla towaréw tego samego rodzaju, jezeli jest podobny w takim
stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towa-
réw pochodzgcych z innego przedsiebiorstwa, ze w zwyktych warunkach obrotu
gospodarczego mégtby wprowadza¢ w btad odbiorcéw co do pochodzenia towardw.
Wedtug drugiego z tych przepiséw, z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku
towarowego za wygaste, jak rowniez z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji
znaku towarowego moze wystgpi¢ kazdy, kto ma w tym interes prawny.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych jest nie-
uzasadniony. Argumenty podniesione w rewizji nadzwyczajnej sprowadzajg sie w
znaczgcym stopniu do kwestionowania przez rewidujgcego ustalen faktycznych po-

czynionych przez Kolegium Orzekajgce i Komisje Odwotawczg przy Urzedzie Pa-



tentowym RP, co przy braku oparcia rewizji na zarzutach naruszenia przepisow po-
stepowania odnoszgcych sie do dokonywania ustalen faktycznych i oceny materiatu
dowodowego, jest pozbawione doniostosci prawnej. I.T.C. Spotka z 0.0. z O. wywo-
dzita swoje uprawnienia do znaku towarowego VALIDOL jako znaku powszechnie
Znanego z czynno$ci prawnej (umowy) w postaci ,cesji” uprawnien przystugujgcych
Spoétce D. z K. do znaku towarowego VALIDOL. Spétka D. z K. upowaznita mianowi-
cie Spoétke z 0.0. I.T.C. z O. do dokonania w Polsce rejestracji znaku towarowego
VALIDOL. Ta cesja uprawnien do zarejestrowania znaku towarowego zostata oce-
niona przez Komisje Odwotawczg przy Urzedzie Patentowym RP jako prawnie nie-
skuteczna. Czynnos¢ ta musiata by¢ oceniona w kontekscie ustalonych faktow oraz
prawa obowigzujgcego na Ukrainie, co nie tamato zasady terytorialnosci znaku pow-
szechnie znanego. Komisja Odwotawcza ustalita w zwigzku z tym, ze Spdétka D. z K.
nie byta uprawniona do znaku powszechnie znanego VALIDOL ani na Ukrainie
(skoro rejestracje tego znaku na swojg rzecz uzyskata tam Spotka F. z K.), ani w
Polsce (z uwagi na realia 6wczesnego rynku i obrotu towarami importowanymi z
ZSRR, ktére byty wprowadzane na polski rynek za posrednictwem radzieckiej cen-
trali handlu zagranicznego M.). Komisja Odwotawcza ustalita rowniez, ze znak towa-
rowy VALIDOL dotyczyt w Polsce leku uspokajajgcego i nasercowego, ktory to towar
nie byt identyfikowany przez polskiego odbiorce z jakimkolwiek producentem ukrain-
skim lub radzieckim, lecz z eksporterem leku - Wszechzwigzkowg Centralg Handlu
Zagranicznego M. Przedstawione powyzej ustalenia faktyczne przesadzity o ocenie
materialnoprawnej i rozstrzygnieciu sprawy. Z tego punktu widzenia istotne byto
ustalenie, ze Spétka D. z K. nie byta uprawniona do znaku towarowego VALIDOL
jako znaku powszechnie znanego w Polsce, kojarzonego przez polskich odbiorcow z
lekiem nasercowym i uspokajajgcym w tabletkach. Tego ustalenia faktycznego
rewizja nadzwyczajna skutecznie nie podwaza, poniewaz nie stawia zarzutéw naru-
szenia prawa procesowego dotyczgcych dokonywania ustalen faktycznych lub oceny
materiatu dowodowego. Wiekszos¢ argumentdw uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej
sprowadza sie do przedstawienia odmiennego stanu faktycznego od ustalonego w
postepowaniu przed Urzedem Patentowym RP i przyjetego za podstawe faktyczng
rozstrzygniecia zawartego w zaskarzonej decyzji.

Podstawowy argument uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej, ze prawo do
oznaczenia VALIDOL - jako znaku powszechnie znanego - przystugiwato Spétce D. z

K., nie ma znaczenia w postepowaniu z rewizji nadzwyczajnej, skoro ustalenie Komi-



sji Odwotawczej jest zupetnie odmienne, a Spdtka D. nie byta strong postepowania
przed Urzedem Patentowym o uniewaznienie praw z rejestracji znaku towarowego.
W rozpoznawanej sprawie chodzito jedynie o to, czy polskiej Spotce I.T.C. z O. przy-
stugiwaty do znaku powszechnie znanego VALIDOL tego rodzaju uprawnienia, ktore
zezwalaty na rejestracje tego znaku towarowego na jej rzecz, a nie to, czy i w jakim
stopniu uprawniona byta do tego znaku w Polsce ukraifska Spotka D. z K. Zdaniem
wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, niepodwazalnym i niekwestionowanym w oby-
dwu instancjach faktem byto to, ze Spoétka D. z K. byta jedynym i wytgcznym produ-
centem produktu farmaceutycznego opatrzonego oznaczeniem VALIDOL w okresie
od 1975 r. (czyli od pojawienia sie tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli
poza date pierwszego zgtoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz ze byta
jedynym i wytgcznym dostawcg tego produktu na rynek polski. Takiego ustalenia
faktycznego w decyzjach obydwu instancji nie ma. Jest to natomiast twierdzenie
Spotki z 0.0. |.T.C. w O. Z ustalen Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym
RP wynika co innego, a mianowicie, ze jeszcze w bytym ZSRR znakiem VALIDOL
postugiwali sie jednoczesnie co najmniej dwaj przedsiebiorcy (pomiedzy ktérymi to-
czyt sie pdzniej na Ukrainie spor o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie:
1) F., K. - wytgczny producent oleistej bezbarwnej cieczy, stanowigcej pétprodukt do
produkcji kapsutek i tabletek, rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2)
D., K. - producent tabletek miedzy innymi eksportowanych do Polski.

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych nalezy rozumie¢ w
ten sposdb, ze nie pozwala on na rejestracje znaku towarowego na rzecz wnoszgce-
go o taka rejestracje, jezeli dotyczy¢ to ma towaréw podobnego rodzaju do towarow
pochodzgcych od innego przedsiebiorcy. Spotka z 0.0. I.T.C. z O. z pewnoscig nie
produkowata leku VALIDOL, a jedynie zajmowata sie jego dystrybucjg i to réwnolegle
z innymi przedsiebiorcami, cho¢by Spotkg F. z W. A zatem towar - lek pod nazwg
VALIDOL - pochodzit od innego przedsiebiorcy (producenta ukrainskiego lub kilku
producentéw ukrainskich), a nie od wnioskujgcej o rejestracje znaku Spotki z 0.0.
I.T.C. z O. Spétka ta mogtaby uzyskac rejestracje na swojg rzecz, gdyby miata sku-
teczne uprawnienia pochodne do tego znaku. Komisja Odwotawcza ustalita jednak,
ze takich skutecznych uprawnieh pochodnych Spoétka ta nie ma, bo cesja uprawnien
dokonana przez Spétke D. z K. byta nieskuteczna ze wzgledu na zasade nemo plus
iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet. Cesji dokonano bowiem na Ukrai-

nie, powinna by¢ ona oceniona wedtug prawa ukrainskiego, a tam Spétce D. nie
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przystuguje prawo do znaku VALIDOL, skoro rejestracja zostata dokonana na rzecz
innego podmiotu (Spoétki F. z K.).

Nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy twierdzenie rewizji nadzwyczaj-
nej, ze Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP uniewaznita prawo z
rejestracji znaku towarowego VALIDOL wytgcznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1
pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Kolegium Orzekajgcego przy Urzedzie Paten-
towym RP w swojej decyzji uniewazniajgcej prawo z rejestracji znaku towarowego
VALIDOL przyjeto, ze rejestracja wskazanego znaku towarowego nastgpita zaréwno
z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2, jak i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985
r. o znakach towarowych. Oznacza to, ze w ocenie organu pierwszej instancji reje-
stracja znaku towarowego byta niedopuszczalna, takze jako sprzeczna z zasadami
wspotzycia spotecznego i naruszajgca cudze prawa majgtkowe. Kazda z przywota-
nych w uzasadnieniu decyzji organu pierwszej instancji podstaw byta wystarczajgca
do uniewaznienia prawa z rejestracji. Co prawda, Komisja Odwotawcza stwierdzita,
Ze W rozpoznawanej sprawie naruszony zostat ,przede wszystkim” przepis art. 9 ust.
1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, ale nie stwierdzita jednoczesnie, ze przepisy
art. 8 pkt 1i 2 tej ustawy nie zostaty naruszone, wprost przeciwnie, powotujgc sie na
poglady doktryny podkreslita, ze zgtoszenie do rejestracji dokonane w ztej wierze, w
celu wykorzystania renomy cudzego znaku, jest traktowane jako dziatanie sprzeczne
z zasadami wspotzycia spotecznego. W rewizji nadzwyczajnej nie zarzuca sie naru-
szenia art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, a to oznacza w istocie akcepta-
cje stanowiska organow, przed ktérymi prowadzone byto postepowanie w sprawie o
uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego, ze rejestracja znaku VALIDOL
byta sprzeczna z zasadami wspotzycia spotecznego i naruszata cudze prawa majat-
kowe.

Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych nie jest trafny.
Przepisy ustawy nie zawierajg legalnej definicji pojecia "interes prawny". W wyroku z
dnia 27 maja 1999 r., lll RN 5/99, OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337, Sad Najwyzszy
wyrazit poglad, ze interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy o znakach
towarowych jest interes prawny, o ktérym mowa w art. 28 Kodeksu postepowania
administracyjnego, albowiem przemawiajg za tym reguty wyktadni systemowe.
Zgodnie z przepisem art. 37 ustawy o znakach towarowych, do postepowania przed
Urzedem Patentowym w sprawach znakow towarowych stosuje sie przepisy Kodek-

su postepowania administracyjnego, chyba Ze przepisy ustawy stanowig inaczej, co
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oznacza, iz majg tu zastosowanie wszystkie te przepisy Kodeksu, ktére nie dotyczg
zagadnien odmiennie uregulowanych w przepisach ustawy. Przepis art. 37 ustawy,
odsytajgc do przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, nie nakazuje
odpowiedniego stosowania tych przepiséw, co wymaga przyjecia, ze Urzad Paten-
towy w postepowaniu w sprawach znakéw towarowych jest obowigzany do Scistego
przestrzegania przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego w sytuacjach,
ktére nie zostaty odmiennie uregulowane w przepisach ustawy o znakach towaro-
wych. 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¢ usta-
lane w inny sposéb niz przez odestanie do przepisu art. 28 Kodeksu postepowania
administracyjnego. Interes prawny, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o znakach
towarowych w zwigzku z art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego, jest inte-
resem 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, ktory wskaze, ze
rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu
przepisami ustawowymi, a nadto ze nie jest dopuszczalne wszczynanie postepowa-
nia w sprawie o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony
interesu prawnego 0sob trzecich; w kazdym bowiem przypadku wnioskodawca musi
uzasadnic¢ istnienie w sprawie wtasnego interesu prawnego, nie zas nawet skadingd
uzasadnionego interesu prawnego innych podmiotéw. W doktrynie prawa znakow
towarowych oraz w piSmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postepowania admini-
stracyjnego nie budzi ponadto watpliwosci teza, ze przepisy ustawy o znakach towa-
rowych i przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego nie chronig intereséw
faktycznych, ktére nie majg oparcia w przepisach prawa ustawowego.

Whnoszacy rewizje nadzwyczajng zarzuca, ze wnioskujgca uniewaznienie
prawa z rejestracji znaku towarowego Spodtka z 0.0. F. z W. nie wykazata istnienia
interesu prawnego uzasadniajgcego wszczecie na jej wniosek postepowania w spra-
wie uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Jest to nowy
aspekt sprawy, ktory nie byt podnoszony w dotychczasowym postepowaniu przed
Urzedem Patentowym. We wniosku o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towa-
rowego Spotka z o.0. F. stwierdzita, ze posiada interes prawny w rozumieniu art. 30
ust. 1 ustawy o znakach towarowych do wystgpienia z takim wnioskiem. Powotata sie

przy tym na nastepujgce okolicznosci. Po pierwsze - Spétka z 0.0. F. z siedzibg w W.
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zostata zatozona przez J.-S. C. F. z siedzibg w K. (Ukraina) jako joint venture i nadal
spotka ukrainska posiada wiekszos¢ w kapitale zaktadowym polskiej spotki. Po dru-
gie - dziatalnos¢ statutowa Spoétki z 0.0. F. z siedzibg w W. obejmuje wytwarzanie,
konfekcjonowanie i obrét Srodkami farmaceutycznymi i materiatami medycznymi, co
wskazuje, ze Spotka ta od poczatku swojego istnienia zajmowata sie tg dziedzing
obrotu gospodarczego i tym samym jest przedsiebiorstwem uprawnionym do uzy-
skania rejestracji znaku towarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o znakach
towarowych. Po trzecie - Spétka z 0.0. F. z siedzibg w W. nadal zajmuje sie konfek-
cjonowaniem leku VALIDOL i jego sprzedazg na terytorium Polski, posiadajgc upo-
waznienie od ukrainskiej Spotki J.-S.C. F. z siedzibg w K. do postugiwania sie zna-
kiem towarowym VALIDOL, zarejestrowanym na jej rzecz na terytorium Ukrainy de-
cyzjg z dnia 31 lipca 1996 r. Po czwarte - przeciwko Spotce z 0.0. F. z siedzibg w W.
zostato wszczete przed Sgdem Okregowym w Warszawie-Sgdem Gospodarczym
postepowanie z powddztwa I.T.C. Spotki z 0.0. w O. o - miedzy innymi - nakazanie
zaprzestania postugiwania sie znakiem towarowym VALIDOL. Strona przeciwna w
toku postepowania przez Urzedem Patentowym RP przedstawionych powyzej twier-
dzen nie kwestionowata. Orzekajgce w sprawie organy obydwu instancji w istocie
przyjety istnienie po stronie Spoétki z 0.0. F. w W. interesu prawnego, skoro uniewaz-
nity prawo z rejestracji znaku. W ocenie Sgdu Najwyzszego przytoczone powyzej
okolicznosci $wiadczg o tym, ze Spétka F. miata interes prawny do ztozenia wniosku
0 uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Interes ten jest obiektywnie
uzasadnionym interesem o charakterze materialnoprawnym, indywidualnym i opar-
tym na przepisach prawa materialnego.

Organ pierwszej instancji (Kolegium Orzekajgce przy Urzedzie Patentowym
RP) przyjat, ze Spotka z 0.0. F. z W. ma interes prawny, a przez to legitymacje do
wystgpienia o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgtaszajgc wnio-
sek w rozpoznawanej sprawie Spoétka z 0.0. F. powotata sie na swdj interes prawny i
uzasadnita na czym ten interes polega. Okoliczno$¢ ta nie zostata zakwestionowana
w toku postepowania przez Spétke z 0.0. |I.T.C., cho¢by w odwotaniu od decyzji or-
ganu pierwszej instancji, dlatego tez nie byta przedmiotem rozwazan Komisji Odwo-
tawczej w zaskarzonej rewizjg nadzwyczajng decyzji. Kwestionowanie interesu praw-
nego dopiero w rewizji nadzwyczajnej uznac nalezy za spéznione. Ponadto, sam
brak rozwazenia w uzasadnieniu decyzji tej kwestii nie narusza art. 30 ust. 1 ustawy

0 znakach towarowych jako przepisu prawa materialnego. Mogtby, co najwyzej, na-
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ruszac przepisy postepowania dotyczgce sporzgdzania uzasadnien decyzji. Wnoszg-
cy rewizje nadzwyczajng nie przedstawia zadnych argumentéw prawnych, ktére mo-
gtyby przemawiac¢ za brakiem tego interesu.

Biorgc powyzsze pod rozwage, Sgd najwyzszy orzekt jak w sentenciji.



