Sygn. akt IV CSK 225/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2015 .
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Wojciech Katner (przewodniczacy)
SSN Antoni Gorski (sprawozdawca)
SSN Barbara Myszka

Protokolant Katarzyna Joskowiak

w sprawie z powodztwa M. Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotki jawnej
w J. (poprzednio V. Spétki Akcyjnej

w J.) i P. Spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotki komandytowej w C.
(poprzednio V. Spétki Akcyjnej — P. Spétki komandytowej w C.)

przeciwko D. B. N. nastepcy prawnemu C. J. N. o zobowigzanie do ztozenia
oswiadczenia woli,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 21 stycznia 2015 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sadu Apelacyjnego w (...)

z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt | ACa (...),

oddala skarge kasacyjna; zasadza od pozwanego na rzecz
powoda M. Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotki
jawnej w J. kwote 5400 zt (pie¢ tysiecy czterysta) kosztéw

zastepstwa prawnego w postepowaniu kasacyjnym.



UZASADNIENIE



W dniu 28 sierpnia 2006 r. zostato zawarte porozumienie pomiedzy firmg V.
w P. a C.J.N. majgce uregulowac¢ w sposob polubowny sporne kwestie wynikte na

tle stosowania wzoréw przemystowych: krajowego nr [...] i wspdlnotowego nr [...].

Powodowe spétki V. - 1. w J. i V. - |. SA - P. Spotka komandytowa w C.,
twierdzgc, ze porozumienie to stanowi umowe przedwstepng, domagaty sie
zobowigzania pozwanego do ztozenia oswiadczenia woli, mocg ktérego udzielit by
im licencji niewytgcznej do wykonywania praw obejmujgcych wspomniane wzory

przemystowe za wynagrodzeniem w kwocie 200.000 zt.

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Sad Okregowy w O. uwzglednit
roszczenie spotki V. - I. SA w J., oddalajgc powddztwo V. spotki w C.. Sgd ocenit,
ze porozumienie z dnia 28 sierpnia spetnia wymagania umowy przedwstepne;j
przewidziane w art. 398 k.c. i ustalit, iz jego strong byta spétka w J., wobec czego

powodztwo spotki w C. oddalit.

Whiesione od tego orzeczenia apelacje spotki w C. oraz pozwanego zostaty
oddalone wyrokiem Sgdu Apelacyjnego w [...] z dnia 28 sierpnia 2008 r., ktory

podzielit ustalenia i ocene prawng dokonang przez Sad | - ej Instanciji.

Od tego wyroku Sagdu Apelacyjnego skarge kasacyjng wywiodt pozwany,
opierajgc ja na obu podstawach. W ramach naruszenia przepiséw postepowania
zarzucit naruszenie art. 247 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. przez
dopuszczenia przez Sad Okregowy dowodu z przestuchania stron przeciwko
osnowie oraz ponad osnowe dokumentu, art. 325 k.p.c. w zw. z art. 64 k.c.
wzw. z art. 1047 k.p.c. w zw. z art. 390 § 2 k.c. przez utrzymanie w mocy
nieprawidtowego sformutowania przez Sad | instancji sentencji orzeczenia
zobowigzujgcego pozwanego do ziozenia oswiadczenia woli o udzieleniu przez
C.J.N. firmie V. I. S.A. w J. licencji niewytgcznej do korzystania z wzoréw
przemystowych: krajowego nr [...] i wspolnotowego nr [...] przez czas okre$lony za
zapfatg wynagrodzenia w wysokosci 200 000, art. 328 § 2 k.p.c. w zwigzku z art.
391 § 1 k.p.c. przez sporzadzenie uzasadnienia zaskarzonego wyroku w sposob
sprzeczny z wymogami prawa. W ramach naruszenia prawa materialnego zarzucit
naruszenie art. 65 § 2 k.c. poprzez jego nieprawidtowe zastosowanie, art. 65 § 2 k.c.

w zw. z art. 389 § 1 k.c. w zw. z art. 76 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo



wiasnosci przemystowej (dalej: p.w.p.) w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 32
ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 roku w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz. U. UE L z dnia 05 stycznia
2002 roku) (dalej jako: Rozporzadzenie) w zw. z art. 390 § 2 k.c. przez
ich nieprawidtowe zastosowanie polegajgce na dokonaniu btednej wyktadni
porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r., art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze
Rozporzgdzenia, art. 390 § 2 k.c. wzw. z art. 389 § 1 k.c. w zw. z art. 76 p.w.p.
wzw. z art. 118 wust. 1 pw.p. i w zw. zart. 32 ust. 1 zdanie
pierwsze Rozporzadzenia przez ich niewtasciwe zastosowanie polegajgce na
uznaniu zasadnosci zgdania powoda V. I. S.A. z siedzibg w J. zawarcia stanowczej
umowy licencyjnej, art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 § 1 k.p.c. wzw. z art. 390 § 2 k.c.

w zw. z art. 389 § 1 k.c. poprzez ich niewtasciwe zastosowanie.

W konkluzji wnidst o uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i zasgdzenie

kosztéw postepowania wedtug norm przepisanych.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwanego, powodowie wniesli o jej

oddalenie i zasgdzenie kosztow postepowania wedtug norm przepisanych.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Odnoszgc sie w pierwszej kolejnosci do zarzutdw sformutowanych
w procesowej podstawie skargi, stwierdzi¢ nalezy, iz chybiony jest podstawowy
sposrod nich, tj. zarzut naruszenia art. 247 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Zadaniem
Saddéw w niniejszej sprawie byto ustalenie istoty Porozumienia z dnia 28 sierpnia
2006 r., a wiec jego tresci, podmiotow, ktore je zawarly i dokonanie jego prawnej
oceny. Na Porozumienie to skfadajg sie oswiadczenia woli oséb, ktore je zawieraty,
a zatem Sad miat nie tylko prawo, ale i obowigzek ustalania na podstawie art. 65
§ 2 k.c. rzeczywistej tresci tych oswiadczen. Wobec uzytego w Porozumieniu
nieprecyzyjnego prawniczo okreslenia ,firmy V.”, Sad ustalat na podstawie dowodu
z przestuchania stron jaki podmiot kryje sie pod tg nazwg i, wbrew stanowisku
pozwanego, ustalenia tego nie mozna potraktowaé jako prowadzenia dowoddéw
przeciwko, czy ponad osnowe dokumentu, gdyz chodzito o dokonanie wyktadni
odwiadczen woli zawartych w porozumieniu, a ustalenia rzeczywistej woli stron

mozna dokonywac¢ wszelkimi dowodami (por. m.in. wyroki Sgdu Najwyzszego z



dnia 29 stycznia 2002 r., V CKN 679/00, z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1843/00,
czy z dnia 22 wrzesnia 2011 r., V CSK 427/10). W tym ostatnim orzeczeniu
dopuszczono mozliwos¢ wystgpienia takiej sytuacji, ze ostateczna wyktadnia
oswiadczen woli na podstawie art. 65 § 2 k.c., przyjeta po przeprowadzeniu przez
sad postepowania dowodowego, moze odbiegaé od dostownego (jezykowego)
brzmienia oswiadczeh zawartych na piSmie. Korzystajgc z tych kompetencji sgdu
orzekajgcego, Sady obu Instancji prawidtowo przyjety, ze chodzi o spétke V. z J.,
gdyz to z nig pozwany prowadzit spor sgdowy, o ktérym jest mowa w Porozumieniu,
a tym samym bezpodstawny jest zarzut skargi naruszenia art. 65 § 2 k.c,

podwazajgcy okreslenie podmiotéw, ktore je zawarty.

Pozostate zarzuty materialnoprawne sprowadzajg sie do kwestionowania
prawidiowosci dokonanej przez Sad Apelacyjny kwalifikacji Porozumienia jako
umowy przedwstepnej i w konsekwencji zobligowania skarzgcego do ztozenia
oswiadczenia woli o tresci odpowiadajgcej zobowigzaniu przyjetemu w tej umowie.
Odwotujgc sie do regulacji prawa unijnego, pozwany w szczegoélnosci podnosi,
ze w Porozumieniu zabrakto precyzyjnego okreslenia o jaki konkretnie wzor
wspoélnotowy chodzi, a ponadto, nie wskazano zakresu terytorialnego udzielanej
licencji. Brak tych dwéch tresci powoduje, jego zdaniem, ze w Porozumieniu
brakuje istotnych postanowien umowy przyrzeczonej, co sprawia, ze nie spetnia
ono ustawowych wymagan przewidzianych w art. 389 § 1 k.c. dla umowy

przedwstepnej, a tym samym umowa ta jest niewazna (nieskuteczna).
Zarzutow tych nie mozna podzielié.

Jest rzeczg bezsporng, ze wzdr wspolnotowy na listwe przypodtogowg zostat
zarejestrowany w ten sSposob, ze przyznano go pozwanemu na kazdy z szesciu
elementow listwy oddzielnie. Wskazano zatem przy kazdym z nich numer
podstawowy jako [...], dodatkowo oznaczajgc je numerami od 0001 do 0006. W
Porozumieniu okresla sie wzér wspolnotowy numerem [...], co jest oczywiscie
nieprecyzyjne, gdyz, po pierwsze, brakuje na poczgtku tego numeru jednego zera,
a po wtore, nie wskazuje sie petnej rejestracji wspolnotowej wszystkich szesciu
elementow listwy. Ta niedoktadnos¢ okreslenia wzoru wspdlnotowego nie

dyskwalifikuje jednak tego kontraktu jako umowy przedwstepnej, gdyz strony



doktadnie wiedzialy o jaki wzor chodzi, tym bardziej, Zze zadysponowaty
jednoczesnie takze wzorem krajowym, wydanym na te same elementy listwy,
zarejestrowanym u nas pod jednym numerem [...]. Nie ma tez racji skarzacy
utrzymujgc, ze koniecznym elementem tresci umowy o przeniesienie licencji na
wzor wspoélnotowy jest okreslenie zakresu terytorialnego udzielanej licencji. Poglad
ten wyprowadza z tresci art. 32 zdania pierwszego Rozporzgdzenia Rady (WE) nr
6/2002 w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz. U. UE. L. z dnia 5 stycznia 2002 r.,
ze zm., ktére brzmi: Wzor wspolnotowy moze by¢ przedmiotem licencji na terenie
catej Wspolnoty lub jej czesci. Dopuszczajgc mozliwos¢ udzielania licencji na
czesci terytorium Wspolnoty, Rozporzgdzenie rzeczywiscie nie przesgdza jaki jest
ostateczny zakres terytorialny licencji, jezeli strony (jak to ma miejsce w
rozpoznawanej sprawie) wyraznie tej kwestii w umowie nie uregulowaty. W art. 88
ust. 2 Rozporzgdzenia zawarte zostato jednak odwotanie do subsydiarnego
stosowania w sprawach nim nieobjetych ustawodawstwa krajowego. Regulacja ta
pozwala wiec na zastosowanie w tej kwestii naszej ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1410). Zgodnie zas z art. 76
ust. 2 tej ustawy, w umowie licencyjnej mozna ograniczy¢ korzystanie z wynalazku
(licencja ograniczona). Jezeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu
korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim
zakresie jak licencjodawca (licencja petna). Jak przyjmujg zgodnie komentatorzy do
tego przepisu, wsrdd innych ograniczen, takich jak czasowe lub przedmiotowe,
umowa licencyjna moze zawieraé takze ograniczenia terytorialne, Jezeli takiego
ograniczenia nie przewidziano, nalezy przyjgc¢, ze umowa obejmuje licencje petna.
Prowadzi to do wniosku, wbrew przekonaniu skarzgcego, ze umowa licencyjna na
wzér wspolnotowy nie musi okreslaé zakresu terytorialnego jej stosowania.
Oznacza to, ze Porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawiera wszystkie
niezbedne elementy potrzebne do ustalenia tresci przysziej umowy przyrzeczonej
(przedmiot, cene i termin), a takze dostateczng informacje, pozwalajgca, po
uzupetnieniu jej przestuchaniem stron, na usuniecie watpliwosci, ktéra z
powodowych spdtek V. byla jego strong. Sgdy miaty zatem podstawe do

uwzglednienia zgdania zobowigzujgcego strone pozwang do ztozenia zastepczego



oSwiadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, co czyni bezpodstawne
zarzuty naruszenia art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 64 k.c. i art. 1047 § 1 k.p.c.

Na koniec trzeba przyzna¢ racje skarzgcemu, ze uchybieniem Sadu
Apelacyjnego byto to, ze nie prowadzit swoich rozwazan takze w kontekscie prawa
unijnego, do czego zobowigzywata go okoliczno$¢, ze Porozumienie obejmowato,
oprocz wzoru krajowego, takze wzor wspolnotowy. Nalezy przy tym podkreslic,
ze nie zwalniato Sgdu z tego obowigzku to, ze pozwany sam nie powotywat sie na
te uregulowania, odnoszgc sie do nich dopiero w skardze kasacyjnej.
Sad ma bowiem obowigzek stosowania prawa materialnego z urzedu, i to
z pierwszenstwem prawa unijnego przed krajowym (art. 91 ust. 3 Konstytucji).
Jednakze w ostatecznym rozrachunku uchybienie to nie miato wptywu na tres¢
wydanego przez ten Sad orzeczenia, gdyz, jak to wykazano, nie uchybia ono takze
treSci Rozporzadzenia nr 6/2002 WE. Dlatego skarga podlegata oddaleniu,
z obcigzeniem strony pozwanej kosztami postepowania kasacyjnego (art. 39814
wzw. z art. 98 § 1 k.p.c.).



