Sygn. akt II C 24/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2013 roku
Sad Okregowy Warszawa - Praga w Warszawie Wydzial II Cywilny
w skladzie:
Przewodniczacy: SSO Bogdan Wolski
Protokolant: Paulina Gozdzik
po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powodztwa
H. K.
przeciwko
(...) Spotka Akeyjna z siedziba w W.
o ochrone praw autorskich
1. oddala powddztwo;
2. zasadza od powoda na rzecz pozwanej kwote 617 zl (sze$éset siedemnascie zlotych) tytulem zwrotu kosztow procesu.
Sygn. akt IT C 24/13
UZASADNIENIE
I. Stanowiska stron.

1. H. K. wytoczyl powodztwo przeciwko (...) S.A.
w W. zadajac ustalenia, iz powodowi przystuguja autorskie prawa osobiste i majgtkowe do oznaczenia stownego ,(...)".

1.1. Uzasadniajac zadanie pozwu powdd wskazal, iz w dniu 1 grudnia 2007 r. (...) zlozyla do Urzedu Patentowego
wniosek

o udzielenie prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,,(...)".

W dniu 29 maja 2009 r. Urzad Patentowy udzielil (...) prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,,(...)". Zgodnie z
wiedza powoda (...) przeniosta prawo do znaku towarowego na rzecz pozwanego. W dniu 14 maja 2009 r. powod zglosit
do Urzedu Patentowego wniosek o zarejestrowanie stowno - graficznego znaku towarowego ,,(...)”". Z uwagi na kolizje
rejestracji znaku towarowego z prawem ochronnym na znak towarowy przystlugujacym pozwanemu, powdd w dniu
30 listopada 2010 r. zlozyl do Urzedu Patentowego wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
»(.-.)” (R-(...)). Urzad Patentowy zawiesil postepowanie o uniewaznienie znaku i zobowiazal powoda do wystapienia do
sadu powszechnego celem ustalenia, komu przystuguja autorskie prawa osobiste i majatkowe do oznaczenia stownego
»(...)". Powdd ma interes prawny w wytoczeniu niniejszego

powodztwa, bowiem przez Urzedem Patentowym RP toczy sie postepowanie administracyjne w przedmiocie
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego na rzecz pozwanego. W toku postepowania powstato



zagadnienie wstepne polegajace na ustaleniu komu przysluguja autorskie prawa osobiste i majatkowe do powyzszego
oznaczenia, gdyz powdd (wnioskodawca) opart swoje zadanie w zakresie uniewaznienia na przyshugujacych mu
prawach osobistych i majatkowych do oznaczenia ,(...)”. Z uwagi na okoliczno$¢, iz organ administracji nie jest wladny
do rozstrzygniecia w zakresie ustalenia praw autorskich, zobowiazal do powoda do wystapienia do sadu powszechnego
celem ustalenia prawa autorskiego zawieszajac postepowanie przez Urzedem Patentowym do czasu prawomocnego
rozstrzygniecia w postepowaniu sagdowym sprawy o ustalenie prawa do oznaczenia ,(...)".

2. Pozwana wniosla w odpowiedzi na pozew o oddalenie powbdztwa.

2.1. Uzasadniajgc powyzsze stanowisko pozwana podnioslta przede wszystkim, iz pow6d nie ma interesu prawnego w
rozumieniu art. 189 k.p.c. do wytoczenia powddztwa o ustalenie autorskich praw osobistych

i majatkowych. Jezeli bowiem powdd twierdzi, ze pozwana narusza jego prawa autorskie do oznaczenia ,(...)", to
powinien wystapi¢ z zadaniem zaprzestania naruszen w zakresie przystugujacego mu prawa. Wowczas przestanka
prejudycjalng dla rozstrzygniecia tego roszczenia byloby ustalenie, ze to powodowi, a nie pozwanej przysluguja
autorskie prawa majatkowe. Nadto pozwana podniosla, iz oznaczenie ,,(...)” nie jest utworem

W rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

I1. Podstawa faktyczna rozstrzygniecia.

1. H. K. wystapil do Urzedu Patentowego z wnioskiem
0 uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy stowny ,(...)” zarejestrowanego pod numerem R- (...) na rzecz
(..)S. A wW..

2. Postanowieniem z dnia 30 wrzeénia 2011 r. Urzad Patentowy zawiesil postepowanie w sprawie Sp.(...) do czasu
prawomocnego rozstrzygniecia w postepowaniu sagdowym sprawy o ustalenia prawa do oznaczenia ,,(...)” i wezwat H.
K. do wystapienia do sadu

o rozstrzygniecie powyzszego zagadnienia w terminie dwoch miesiecy do daty otrzymania postanowienia o
zawieszeniu postepowania, a takze zobowigzal H. K. do nadeslania do Urzedu Patentowego kopii pozwu.

(okolicznoéci bezsporne)
III. Ocena zasadnos$ci roszczenia z wyjasnieniem podstawy prawnej rozstrzygniecia.

1. Powodztwo podlega oddaleniu, co znajduje podstawe
w niespornych okolicznoéci sprawy przedstawionych w pkt II uzasadnienia wyroku.

2. Uzasadniajac sposob rozstrzygniecia sprawy nalezy na wstepie dostrzec, iz wytoczenie przedmiotowego powoddztwa
nastapilo wylacznie

z uwagi na dostrzegang przez powoda potrzebe wykonania obowigzkéw okre$lonych w postanowieniu Urzedu
Patentowego z dnia 30 wrze$nia 2011 r. Postanowienie to zostalo wydane w toku postepowania w sprawie Sp.(...),
ktéra dotyczy wniosku H. K. o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy stowny ,,(...)” zarejestrowanego
pod numerem R- (...) narzecz (...) S.A. wW..

3. Podkreslajac te okolicznoS$ci zauwazy¢ zatem nalezy, iz zgodnie

z art. 131 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowej, nie udziela sie praw ochronnych
na oznaczenia, ktérych uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe os6b trzecich. Natomiast na podstawie art.
164 przywolanej ustawy, prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione w calo$ci lub w czeSci, na wniosek
kazdej osoby, ktdra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, ze nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane
do uzyskania tego prawa.

4. Jezeli zatem ustawowym warunkiem wymaganym do uzyskania prawo ochronnego na znak towarowy jest brak
naruszenia prawa osobistego lub majatkowego osob trzecich, to oznacza, iz nie jest zasadne dokonanie rejestracji przy
zaistnieniu tego rodzaju negatywnej przestanki,



a uchybienie tego rodzaju wylaczeniu stwarza mozliwo$¢ wystapienia ze skutecznym wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego na znak towarowy.

5. Obowigzujaca regulacja przewiduje wobec tego mozliwosé,

a wrecz konieczno$é, dokonania przez Urzad Patentowy samodzielnej oceny w zakresie istnienia ustawowych
przestanek rejestracji znaku towarowego, w tym nieistnienia przestanek negatywnych. Stad Urzad Patentowy

nie moze uzalezni¢ uwzglednienia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy od przedlozenia przez
wnioskodawce orzeczenia sagdowego potwierdzajacego nieistnienie negatywnej przestanki ustawowej. Odpowiednio,
w ramach postepowania spornego dotyczacego wniosku

o uniewaznienie prawa ochronnego, Urzad Patentowy jest organem uprawnionym i zobowigzanym do samodzielnego
ustalenia czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majatkowe, co stanowi¢ powinno wczesniej ewentualng
negatywna przeslanke do udzielenia prawa ochronnego (zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27
listopada 2012 r., sygn. akt IT GSK 1647/11, niepubl.).

6. Powyzsze oznacza, iz powdd nie posiada interesu prawnego
w wytoczeniu przedmiotowego powddztwo, a w zadnym przypadku interes ten nie wynika z koniecznoSci
ewentualnego wykonania obowigzku nalozonego na powoda, jako strone postepowania administracyjnego.

7. W tym stanie sprawy Sad uwzglednil stanowisko prezentowane przez pozwana co do braku interesu prawnego w
rozumieniu art. 189 k.p.c.

w wytoczeniu powodztwa zawierajacego zadanie ujete w pkt. I. pozwu. Zaznaczy¢ przy tym jedynie nalezy, iz brak
interesu prawnego nie czyni przedmiotowego powddztwa niedopuszczalnym, co wydaje sie podnosi¢ pozwana w
piSmie z 10 pazdziernika 2013 r., a niezasadnym.

8. Rozstrzygniecie o kosztach procesu zostalo oparte na art. 98 § 3

wzw. z art. 99 k.p.c. i § 10 ust. 1 pkt. 17 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie
oplat za czynnoSci radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez
radce prawnego ustanowionego z urzedu.



