Sygn. akt XXII GWo 56/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2016 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A. wW.

z udzialem (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

24 maja 2016 r. (...) S.A. w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie (...) spolce z ograniczong
odpowiedzialnoécig w W. naruszania autorskich praw uprawnionej do utworu w postaci profilu do drzwi przesuwnych
o nazwie handlowej ,Calgary” o nastepujacym przekroju poprzecznym , poprzez:

1. zakazanie obowigzanej, na czas trwania postepowania, wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu,
reklamowania oraz skladowania w celu oferowania profili do drzwi przesuwnych o nazwach handlowych ,Delhi,, i
»Delhi 2”, posiadajacych nastepujace przekroje poprzeczne:
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2. zajecie, na czas postepowania, wszystkich znajdujacych sie w miejscach prowadzenia przez obowiazana dziatalno$ci
gospodarczej, jej magazynach, sklepach, a takze u dystrybutoré6w obowiazanej oraz wszystkich innych miejscach, takze
u oso6b trzecich, ktore zostana ustalone przez komornika w toku postepowania zabezpieczajacego, profili do drzwi
przesuwnych o nazwach handlowych ,Delhi,, i ,,Delhi 2”7, posiadajacych przekroje poprzeczne przedstawione w pkt 1.

Sad ustalil, ze:

(...) S.AA. w W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu profili do
drzwi przesuwnych i systemé6w do szaf z drzwiami przesuwnymi. Jednym z jej produktéw jest cieszacy sie duza
popularnos$cia na rynku profil do drzwi przesuwnych oferowanych do sprzedazy pod nazwa handlowa ,Calgary”.
(dowdd: odpis z KRS k.11-15, wydruk ze strony internetowej k.18, katalog k.31-35)

W. K. stworzyl projekt profilu ,,Calgary” w 1997 r. na zlecenie uprawnionej, przenoszac na (...) S.A. autorskie prawa
majatkowe. Zostal on nastepnie zmodyfikowany przez pracownikoéw spétki w celu dostosowania technologicznego
do jego uzycia w drzwiach przesuwnych. (dowod: za§wiadczenie k.19, rysunki techniczne k.21-24, umowy o prace
k.25-30)



(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. importuje z Chin, oferuje i wprowadza do obrotu pod nazwami
handlowymi ,.Delhi” i ,Delhi 2” profile o wygladzie: (dowdd: odpis z KRS k.44-46, wydruki ze strony internetowej
k.41-43, 48-50)

Sad zwazyl:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy o ochrone autorskich praw majatkowych udziela sie na zasadach ogdblnych.

Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje woéwczas, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie
zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny spos6b uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania
w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu
zapewni¢ nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obciaza¢ ponad potrzebe.

W niniejszej sprawie (...) S.A. zada udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zakazanie spolce (...) uzywania profilu do
drzwi przesuwnych o okre§lonym wygladzie, oferowanego do sprzedazy pod nazwami handlowymi ,,Delhi” i ,,Delhi
2”, Jak Sadowi wiadomo z urzedu, jest to kolejny z wnioskdéw, poprzednie — oparte na przepisach rozporzadzenia
Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji byly z r6znych przyczyn oddalane. Sgdowi znane jest takze z akt sprawy sygn. XXII
GWwp 10/16 stanowisko spdiki (...), ktéra kwestionuje prawa majace wynikaé¢ dla (...) S.A. z wzoru przemystowego
produktu profilu do drzwi przesuwnych ,Calgary”. Takze ten wniosek nie zastuguje na uwzglednienie
wobec nieuprawdopodobnienia zasadnosci przyszlego roszczenia:

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 4/02/1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za utwor uwaza sie kazdy
przejaw dzialalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci,
przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Przedmiotem prawa autorskiego sa m.in. utwory wzornictwa przemystowego (art.
1 ust. 2). Ochrong moze by¢ objety wylagcznie sposob wyrazenia, nie s nig natomiast objete odkrycia, idee,
procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne. (art. 1 ust. 21)

Zdaniem Sadu (...) S.A. zmierza w tym postepowaniu do uzyskania ochrony pomystu (rozwigzania technicznego), a nie
utworu, czyli sposobu w jakim zostal on przedstawiony przez tworcow — W. K. lub (w wersji zmodyfikowanej) A. J., P.
K.iJ. K.. Abyjak najlepiej wyjasni¢ motywy rozstrzygniecia Sad pragnie odwotaé sie do autorytetu prof. Elzbiety Traple
i zasadniczych tez jej artykulu Prawnoautorska ochrona projektéw technicznych (Transformacje Prawa Prywatnego
2/2012 5.25-38):

W prawie autorskim przeciwstawia sie idee i jej przedstawienie, tre$c i jej forme. (K. Jasihska Ochrona idei —
zagadnienia wybrane, Prace Instytutu Prawa WlasnoSci Intelektualnej UJ 2006, z. 93, s. 9—28). Przy takim ujeciu,
ochronie podlega tylko forma wyrazu, w jaka ubral autor swoja idee, tu takze struktura utworu, jego kompozycja,
uzyta argumentacja, $rodki przedstawieniowe. Przeslanka dzialalno$ci twoérczej o indywidualnym charakterze
(oryginalno$¢), powszechnie przyjmowana za kryterium udzielenia ochrony prawem autorskim, nie zostala ustawowo
zdefiniowana. Kryteria i stopien oryginalnosci wymagane dla przyznania ochrony prawem autorskim ksztaltowane sg
przez orzecznictwo, w oparciu takze o poglady doktrynalne. W odniesieniu do wytwordéw intelektualnej dziatalnosci
czlowieka odnoszacej sie do przedmiotéw o charakterze przede wszystkim uzytkowym ocena zaistnienia przestanki
indywidualnoéci jest duzo trudniejsza. Sama nowo$¢ podmiotowa nie wystarcza, aby zagwarantowaé przejaw pietna
osobistego tworcy, w zwigzku z czym poszukuje sie dodatkowych kryteriow, dokonujac w praktyce poréwnania
pomiedzy tym, co mialoby by¢ chronione, a tym, co juz zastane w danej dziedzinie. Podstawowym elementem oceny
jest zbadanie, jakim zakresem swobody w przyjeciu okreslonej formy wyrazu dysponowal tworca — im wyzszy stopien
swobody, tym wyzsze prawdo-podobienstwo, ze wynik dzialalno$ci cztowieka bedzie mégl by¢ zakwalifikowany jako
utwor.

Ogoblne zalozenia dotyczace oryginalnoSci jako przestanki ochrony musza by¢ przeniesione na obszar dokumentacji
i projektéw technicznych. W wyroku z 30/06/2005 1., IV CK 763/04, Sad Najwyzszy sformulowal zasady rzadzace



ochrona tego rodzaju utworéw. Uznal, ze indywidualny charakter dziela wyraza sie w tym, ze odbiega ono od innych
przejawow podobnego dzialania w sposéb S§wiadczacy o jego swoisto$ci i niepowtarzalno$ci. Ta niepowtarzalno$é
powinna by¢ rozumiana w ten sposob, ze mozliwo$¢ uzyskania analogicznego rezultatu przez réznych autoréw nie
stanowi samodzielnej przestanki wykluczajacej przypisanie danemu przejawowi dzialalno$ci twoérczej charakteru
indywidualnego w rozumieniu art. 1 ust. 1. Nawet wtedy gdy mozliwe jest, ze r6zne osoby zdolaja osiagnac¢ taki
sam rezultat, cecha indywidualnego charakteru dziela nie powinna byé¢ zanegowana, jezeli poszczegblne elementy
tworczego wyboru i przedstawienia nie s3 tozsame, zwlaszcza gdy przy ksztaltowaniu treéci i formy dziela tworca
korzystal z obszaru swobody, a niezaleznie od pewnych wymogdw z goéry postawionych, rezultat pracy nie byl przez te
wymagania calkowicie zdeterminowany i wystepuja w nim elementy, ktorych ksztalt zalezal od osobistego ujecia. Te
aspekty odgrywaja szczegblna role przy analizie prawno-autorskiego charakteru utworéw technicznych. Decydujacy
jest sposéb doboru poszczegolnych elementéw i ich interpretacji.

Pojecie ,dzielo techniczne” ma szerszy zakres niz ,dokumentacja techniczna”, przez ktérg najczeSciej rozumie
sie ,zesp6l dokumentéw zawierajacych dane techniczne umozliwiajace wyprodukowanie i eksploatacje urzadzen
technicznych”. Dokumentacja techniczna czesto znajduje sie na granicy ochrony, ale z gory jej wykluczyé nie
mozna. Ochronie tej nie podlega oczywiscie samo rozwigzanie techniczne zawarte w tej dokumentacji. Ze wzgledu

na roézny zakres swobody twoérczej ramy indywidualnego uksztaltowania dziela technicznego sa znacznie wezsze
przy dokumentacji dla celéw produkcyjnych (wykonania urzadzenia), a szersze przy dokumentacji dla celow
informacyjnych lub sporzadzanej w formie instrukeji obstugi lub opiséw konstrukeji i dzialania urzadzen.

Wedlug J. Bleszynskiego, o tworczoSci uzasadniajacej ochrone autorska mozna i nalezy mowié¢ w tych wszystkich
sytuacjach, w ktorych przed konstruktorem powstaje wybor srodkow, potrzeba wyboru rozwigzan poszczegolnych
zagadnien, ktére w sumie stanowia o osobistym ujeciu rezultatu wykonywanego zadania. Jezeli w rozwigzaniu
konstrukcyjnym zawarte zostajg elementy oryginalnego ujecia, a wiec nie stanowi ono jedynie Scislego wykonania
odpowiadajgcego znanemu i powielanemu wzorcowi, mamy do czynienia z utworem i osoba, od ktérej ono pochodzi,
jest twdrca w rozumieniu prawa autorskiego. _O autorskim wkladzie tworczym decydowaé tu bedzie nie tyle
rozwigzanie techniczne, bo tego prawem autorskim chronié¢ nie mozemy, ile ostateczny efekt wizualny. Przy ocenie

zdolno$ci do ochrony konkretnego projektu w kazdym przypadku nalezy badaé, czy poza technicznie zorientowanym
rozwigzaniem istnieje element estetyczny, majacy ceche indywidualnej tworczoSci. Elementy estetyczne nie powinny
by¢ jednoznacznie zdeterminowane cechami uzytkowymi dzieta lub wzgledami technicznymi. (J. Barta, R. Markiewicz
(w:) J. Barta, M. Czajkowska—Dabrowska, Z. Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple: Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 45). Decydujace znaczenie nalezy przyznac ocenie, czy w konkretnym przypadku
istnieje mozliwo$¢ wyboru elementéw tresci lub formy opracowania (tamze s.46). _Dokumentacja techniczna moze
by¢ kwalifikowana jako utwér podlegajacy ochronie, gdy przewyzsza rezultaty oparte na typowej wiedzy w zakresie
sporzadzania dokumentacji technicznej w takim stopniu, ze nabiera cech wyrézniajgcych, przy czym winno sie
braé pod uwage zaré6wno dokumentacje juz istniejacg, jak i te, ktéra hipotetycznie moglaby byé stworzona przez
inne osoby. (J. Barta, R. Markiewicz: Dokumentacja techniczna w $wietle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagielloniskiego, Prace Instytutu Prawa Wtasnos$ci Intelektualnej 1988, z. 47, s. 64). Jako utwor moze

by¢ zakwalifikowana tylko taka dokumentacja, ktéra ma pewne cechy wyr6zniajace i nie jest przedstawiona w banalnej
formie, rutynowo stosowanej w tego rodzaju dokumentacji.

Analizujac przedmiot ochrony autorka odnosi go do sposobu uzycia utworu. Dokumentacja techniczna (rysunki,
modele, wykresy), jako utwdr i idea wyrazona w konkretnej formie, bedzie chroniona przed nieuprawnionym
zwielokrotnieniem. Natomiast jesli kto§ z utworu bierze sam pomysl, sama koncepcje i wykorzysta w ja praktyce
do wytworzenia produktu, to uprawnionemu z tytulu prawa autorskiego nie przyshuguje zadna ochrona, bo prawo
autorskie nie chroni pomyshu, nie chroni idei. Jesli mamy do czynienia z pomystem technicznym, na przyklad
dotyczacym ukladu urzadzen lub budowy urzadzenia i kto$ inny wedlug opisu tworcy pomystu wykona odpowiednie
rysunki techniczne, to tworca pomyshu nie moze by¢ traktowany jako wspoélautor dokumentacji techniczne;j.

Definiujac pojecie zwielokrotnienia prof. E. Traple stwierdza, ze dzielo powstate na podstawie rysunku technicznego
moze by¢ przedmiotem ochrony, ale jako takie musi spelniaé kryteria ochrony prawno-autorskiej. Jesli intelektualna



tworczo$é przedstawiona w dokumentacji dotyczy wylacznie innowacyjnego przedmiotu technicznego, to samej
dokumentacji nie mozemy przyznaé ochrony prawem autorskim. Rysunki techniczne, tak jak w przypadku stlownego
opisu rozwigzania technicznego, moga by¢ przedmiotem ochrony prawno-autorskiej, gdy wykazujg oryginalno$¢ w
sposobie prezentacji, a zatem gdy ich celem nie jest wylgcznie podanie cech technicznych, ale takze odpowiedni spos6b

wyjaénienia.

W niniejszej sprawie zasadniczy problem stanowilo zindywidualizowanie utworu, ktérego ochrony zada uprawniona.
W tresci przyszlego pozwu umieszczony zostal konkretny rysunek techniczny, jednak w motywach wniosku znalezé
mozna twierdzenia dotyczace stworzenia projektu przez W. K. i jego modyfikacji dokonanej na potrzeby produkcji
przez pracownikow spotki. Budzi to watpliwo$ci Sadu, co do faktycznego przedmiotu ochrony. Jeéli jest nim rysunek
techniczny umieszczony w treSci roszcezenia, ktére ma by¢ dochodzone w przyszlosci, to - z powolanych wyzej przyczyn
- nie moze by¢ on uznany za utwor w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy. Juz z twierdzen samej uprawnionej
wynika, ze taka forma przedstawiania projektow technicznych jest nie tylko spotykana ale wrecz powszechna (strona
9. wniosku). Nie mozna wiec uznac za shuszny pogladu o tworczym i oryginalnym charakterze rysunku technicznego.
Przeciwnie, profil zostal na nim przedstawiony w banalnej formie, rutynowo stosowanej w tego rodzaju dokumentacji,
w sposo6b prosty odzwierciedlajacy budowe wewnetrzng profilu do drzwi przesuwnych.

Uprawniona odwotuje sie do praw nabytych od tworcoéw projektu, jednak zalgczone do wniosku dowody (k.20-24)
zawierajg przedstawienia graficzne postaci profilu calkowicie odmienne od tej w jakiej zostal przedstawiony przedmiot
ochrony. Nie ma natomiast dowodu na to kto jest tworca tego konkretnego rysunku technicznego i na nabycie don
autorskich praw majatkowych przez (...) S.A.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze (...) S.A. nie domaga sie w tym postepowaniu ochrony utworu (rysunku technicznego)
przed zwielokrotnieniem lecz ochrony rozwigzania technicznego polegajacego na oferowaniu do sprzedazy produktu
wykonanego wg do$¢ podobnego wzoru. Powoluje sie wiec na ochrone prawno-autorska w odniesieniu do pomyshu,
czyli w takim zakresie w jakim jest ona wylaczona przepisem art. 1 ust. 21 u.p.a.p.p.

Zastrzezenia Sadu budzi takze odwolanie sie w tresci roszczenia do praw autorskich bez wskazania, czy chodzi o prawa
majatkowe, czy niemajatkowe, cho¢ te ostatnie shuzy¢ moga wylacznie tworcy.

Z tych wzgledéw, Sad postanowil o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730" k.p.c.)
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