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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 22 lutego 2010 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzorow Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2010 1.
sprawy z powodztwa K prowadzacej dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa Vw B

przeciwko L prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Dw Z

- o ustalenie

1. oddala powodztwo;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) zlotych i uznaje za pobrang w calosci od
powodki;

3. zasadza od powddki na rzecz pozwanego kwote 857 (osiemset piecdziesiat siedem) ztotych,

tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

Uzasadnienie

Powolujac sie na przepisy art. 81b rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia
12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych oraz art. 189 k.p.c. K prowadzaca dzialalnos¢
gospodarcza pod nazwa V w B wniosla o ustalenie, ze wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie
do obrotu lub importowanie przez nig dlugopiséw, w ktorych jest inkorporowany wzoér

Wspdlnoty zarejestrowany w OHIM pod nr 001555533-0002 (nazwa handlowa STAR) nie narusza



praw do wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego w OHIM pod nr 000616107-0005 na rzecz

pozwanego L prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa D w Z.

W motywach wyjasnita, ze w dniu 15 XII 2009 r. powddka otrzymata od pozwanego
wezwanie do zaniechania naruszen przystugujacych mu praw do wzoru zarejestrowanego w
OHIM pod nr 000616107-0005. L twierdzit, ze produkowany przez nig i oferowany pod nazwa
handlowa STAR, dlugopis nie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogolnego
wrazenia niz wzor Wspolnoty. Zarzucil jej wrecz niewolnicze nasladownictwo, zadajac
zaprzestania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania,

sktadowania w tych celach dtugopisow STAR.

Powodka nie zgodzila sie ze stawianymi jej zarzutami. Powolywala sie na przystugujace
jej prawo z rejestracji wzoru Wspolnoty nr 001555533-0002, chronione do dnia 20 VI 2014 r.
Publikacja decyzji o rejestracji miata miejsce w dniu 1 VII 2009 r. Powotujac sie na opinie
prywatng K zaprezentowala argumenty przemawiajace za uznaniem odmiennosci ogolnego
wrazenia jakie wywoluja jej produkt i wzdr oraz wzdr pozwanego. Przekonywala, ze nie narusza
praw wylacznych L. Wskazywala na cechy uzytkowe produktu i niewielki zakres swobody
tworczej przy projektowaniu tego rodzaju wzoréw. Zarzucila, ze pozwany nie produkuje

dlugopiséw wg swego wzoru.

W jej przekonaniu, powodka ma interes prawny w ustaleniu zmierzajacym do usuniecia
niepewnosci stanu prawnego lub prawa. Chce uzyskac potwierdzenie, ze wykonywanie przez nia
prawa podmiotowego w zakresie produkcji i dystrybucji dlugopisu STAR, oparte na prawie
wylacznym do wzoru Wspdlnoty nr 001555533-0002 nie stanowi czynu niedozwolonego.
(ustalenie negatywne) K wyjasnila, ze nie moze uzyska¢ ochrony swych praw w innym

postepowaniu. (k.1-59)

Odpowiadajac na pozew L prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa D w Z

zazadal oddalenia powddztwa i zasadzenia kosztow procesu.

Zarzucil, ze w tym przypadku powddztwo o ustalenie nie jest dopuszczalne gdyz nie
zmierza do ustalenia stanu prawnego lub prawa, jak tego wymaga art. 189 k.p.c. Powodka
domaga sie ustalenia faktu - nienaruszania praw pozwanego. Uzyskanie przez K prawa z
rejestracji wzoru Wspdlnoty RCD nr 001555533-0002 pozbawia j3 interesu prawnego w ustaleniu,
tak dlugo jak dlugo nie zostanie stwierdzona niewazno$¢ tego wzoru. W przypadku gdyby
rejestracja miala pozosta¢ poza zakresem zadania pozwu, powinno by¢ ono oddalone jako

niewlasciwie sformutowane.



Pozwany zapewniat o istnieniu ogélnego podobienistwa produktu i wzoru powodki oraz
jego wzoru RCD nr 000616107-0005. Przedstawil cechy wspdlne decydujace o tym podobienstwie
w catosciowym (ogolnym) ogladzie. Wystepujace miedzy nimi roznice s3 na tyle drobne, ze
niedostrzegalne dla zorientowanego uzytkownika. Zakres swobody tworczej jest w tym
przypadku bardzo szeroki. Jedynym elementem determinowanym przez funkcje jaka peini
dtugopis jest walcowaty ksztatt dolnej czesci jego korpusu umozliwiajacy uchwycenie dtugopisu
przez piszacego. W tym sektorze produktéw istnieje réznorodno$é wzordw, wynikajaca z
roznych ksztattéw, struktur, zestawien, faktur, materialéw i powierzchni, czego jest swiadomy

zorientowany uzytkownik.

Zawnioskowal dowody z katalogéw, fotografii, wydrukow ze stron internetowych, zeznan
$wiadkow i przestuchania stron na okoliczno$¢ zakresu swobody tworczej przy tworzeniu
dlugopiséw oraz ogdlnego wrazenia podobienstwa jakie wywotuja produkt powoddki i wzoér

pozwanego. (k.66-130, 171-173)

W  toku postepowania K reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika
stwierdzila, ze powddztwo dotyczy ustalenia, ze pomiedzy prawami stron niniejszego
postepowania nie wystepuje stan ich zaleznosci (ustalenie przez sqd nieistnienia stosunku
prawnego w rozumieniu art. 189 kpc. Zazadala oddalenia wnioskow pozwanego o dopuszczenie

dowodéw z zeznan swiadkoéw i przestuchania stron. (k.147-170)

W ocenie Sadu, stwierdzenie to zmierza do niedopuszczalnej zmiany przedmiotowej
powodztwa, wylaczonej w postepowaniu gospodarczym przez przepis art. 479* § 2 k.p.c.

Przedmiotem rozstrzygniecia pozostaje zatem z3danie objete pozwem.

Bezsporne w sprawie jest, ze : K prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Vw B
wytwarza i oferuje pod nazwa handlowa STAR, dlugopisy, w ktdrych jest inkorporowany wzor
Wspdlnoty zarejestrowany na jej rzecz w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnetrznego w Alicante pod nr 001555533-0002 :
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0002.5 0002.6
Prawo wylaczne trwa do dnia 20 VI 2014 r. Publikacja decyzji o jego udzieleniu miata miejsce w

dniu 1 VII 2009 1.

L prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa D w Z jest uprawniony z rejestracji

wzoru Wspoélnoty nr 000616107-0005 :
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0005.1 © 0005.2 : 0005.3
Prawo wylaczne trwa do dnia 10 XI 201 r. Publikacja decyzji o jego udzieleniu miala miejsce w

dniu 10 II 2007 1.

W dniu 15 XII 2009 r. powddka otrzymata od pozwanego wezwanie do zaniechania
naruszen przystugujacych mu praw do wzoru zarejestrowanego w OHIM pod nr 000616107-0005.
L twierdzil, Ze produkowany i oferowany przez nig dlugopis STAR nie wywoluje na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzor Wspolnoty. Zazadat
zaprzestania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania,

skladowania w tych celach dtugopisow STAR.

Sad zwazyl co nastepuje :

Przepis art. 81b. rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 1. stanowi, ze sady w
sprawach wzorow wspolnotowych maja wylaczna wlasciwo$é w przypadku powodztw o
stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspolnotowych, jezeli zezwala na to ustawodawstwo

krajowe. Nie regulujac tej kwestii w sposob szczegdlny prawo wspolnotowe odsyla do
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unormowan prawa krajowego. W przypadku Polski znajdzie zastosowanie generalna zasada

wyrazona w art. 189 k.p.c.

Przepis ten, aczkolwiek zamieszczony w Kodeksie postgpowania cywilnego, ma charakter
materialnoprawny, stanowi bowiem podstawe dochodzenia roszczen. Powddztwo o ustalenie
stosunku prawnego lub prawa moze by¢ uwzglednione wtedy, gdy spelnione s3 facznie dwie
przestanki : interes prawny oraz wykazanie prawdziwosci twierdzen powoda o tym, Ze dany
stosunek prawny lub prawo rzeczywiscie istnieje. Spelnienie pierwszej z nich warunkuje
dopuszczalnos$¢ badania i ustalania prawdziwos$ci twierdzen powoda. Wykazanie za$ istnienia
drugiej decyduje o zasadnosci powodztwa. Interes prawny powoda musi by¢ zgodny z prawem, z
zasadami wspdlzycia spolecznego oraz z celem, ktéremu ma stuzy¢ art. 189 k.p.c. (tak Sad

Najwyzszy w wyroku z 27 VI 2001 r. II CKN 898/00).

W przypadku powodztwa o ustalenie sad ma obowigzek badania z urzedu, czy po
stronie powoda wystepuje interes prawny w domaganiu sie ustalenia. (tak Sad Apelacyjny

w Warszawie w wyroku z 9 111999 r. I ACa 1105/98, Prok.i Pr. 2000/2/35)

Interes prawny, o ktérym mowa w art. 189 k.p.c, nie moze by¢ rozumiany
subiektywnie, tj. wedlug odczucia powoda, ale obiektywnie, tj. na podstawie rozumnej
oceny sytuacji, w ktorej powod wystepuje z tego rodzaju powodztwem. (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z 28 XI 2002 r. II CKN 1047/00). Wystepuje on z reguly wowczas, gdy istnieje
niepewnos$¢ prawa lub stosunku prawnego zaréwno z przyczyn faktycznych, jak i prawnych.
Niepewnos¢ ta moze by¢ wynikiem spodziewanego kwestionowania prawa lub stosunku
prawnego, moze tez powsta¢ wskutek naruszenia prawa. Przyczyna niepewnosci moze by¢ tez
sama ewentualnos¢ powstania skutkdw naruszenia prawa, gdy istnieja czasowe ograniczenia

dochodzenia roszczen danego rodzaju.

W orzecznictwie przyjmuje sie, ze interes prawny powoda w wytoczeniu powddztwa o
ustalenie moze zaleze¢ takze od celowosci dazenia do ustalania prawa lub stosunku prawnego w
postepowaniu procesowym. Wylacza go mozliwo$¢ osiggniecia celu w ramach postepowania
nieprocesowego lub nawet postepowania pozasadowego. Nie ma interesu prawnego w
wytoczeniu powodztwa o ustalenie osoba, ktdrej prawa zostaly stwierdzone w innym
postepowaniu, np. zostaly potwierdzone przez wlasciwy organ administracyjny (por.

uchwata Sadu Najwyzszego z 17 XII 1993 1. III CZP 171/93 OSNCP 1994 nr 7-8 poz. 149).

Kryterium interesu prawnego powoda w zadaniu wustalenia nie przesadza o
dopuszczalnosci wytoczenia powodztwa z arta89 k.p.c., decyduje natomiast o tym, czy w

konkretnych okolicznosciach, powoddztwo to jest zasadne. Konsekwencja niewykazania przez



powoda istnienia interesu prawnego jest oddalenie powodztwa. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z

6 VI 1997 r. Il CKN 201/97, M.Prawn. 1998/2/3)

Odnoszac powyzsze rozwazania do zadania sformulowanego w pozwie, Sad
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych uznal, iz K nie ma
interesu prawnego w sagdowym ustaleniu, ze wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu
lub importowanie przez powodke dlugopiséw pod robocza nazwa handlowa STAR, w ktérych
jest inkorporowany wzdér Wspdlnoty zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod nr 001555533-0002 nie narusza praw pozwanego do wzoru

Wspolnoty zarejestrowanego pod nr 000616107-0005.

Powodka nie domaga sie w tym postepowaniu rozstrzygniecia kwestii kolizji praw do
wzorow Wspodlnoty, lecz przeciwstawia swdj produkt wzorowi zarejestrowanemu na rzecz
pozwanego i wnosi o ustalenie, Ze dzialaniem nie narusza jego prawa wylacznego. Rdwnocze$nie
sama powoluje sie na prawo, ktore zostalo jej udzielone decyzja OHIM, jest udokumentowane

$wiadectwem rejestracji i niepodwazane przez pozwanego.

W przekonaniu Sadu, dokument urzedowy - $wiadectwo Urzedu Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnetrznego stanowi dowod istnienia praw do wzoru Wspoélnoty nr 001555533-
0002, ktdéry - bezspornie zostat inkorporowany w produkcie - dlugopisie STAR. Z decyzji o
rejestracji wynikaja natomiast uprawnienia do uzywania wzoru, okreslone przepisami
rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. Swiadectwo rejestracji stanowi wylaczny i
wystarczajacy dowdd istnienia uprawnien objetych pozwem. Nie istnieje obiektywna potrzeba
sadowego ustalania uzywania wzoru polegajacego na wytwarzaniu i oferowaniu dlugopiséw
STAR przez powddke. Subiektywna obawa K nie moze decydowad¢ o uznaniu przez Sad, ze
skierowanie do niej przez pozwanego wezwania przedsagdowego uzasadnia przyjecie interesu

prawnego w ustaleniu.

Wobec niewykazania przez powoddke interesu prawnego w ustaleniu, Sad nie badat
prawdziwosci jej twierdzen, ze dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiscie istnieje. Sad
oddalit wnioski pozwanego o dopuszczenie dowoddéw z zeznan $wiadkdw i przestuchania stron
na okolicznos¢ ustalenia zakresu swobody tworczej przy tworzeniu dtugopisow i podobienstwa
ogolnego wrazenia, jakie wywotuja wzor pozwanego i produkt powddki, ktore nie miaty w istocie

znaczenia dla rozstrzygniecia sporu (a contrario art. 227 k.p.c.)

K, w trybie wlasciwym - w postepowaniu przed OHIM, uzyskala rejestracje, ktora
dodatkowo jest wzmocniona domniemaniem z art. 85 rozporzadzenia waznosci wzoru, poki nie

zostanie stwierdzona jego niewazno$¢ lub wygasniecie. Prawo wylaczne powddki nie zostato
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dotychczas uniewaznione, pozwany nie tylko nie podejmowat w tym zakresie zadnych dziatan
ale nawet nie odnidst sie w wezwaniu do zaniechania naruszen do prawa wylacznego, a jedynie

do produktu.

Uznajac, ze powodka nie wykazala interesu prawnego w ustaleniu prawa lub
stosunku prawnego Sad orzekl o oddaleniu zadania ustalenia, tak jak zostalo ono
sformulowane w pozwie. (a contrario art. 189 k.p.c.) O kosztach procesu Sad rozstrzygnat na

zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci za wynik sprawy.



