Sygn. akt XVII GW 18/20

UZASADNIENIE

POSTANOWIENIA Z DNIA 4 SIERPNIA 2023 r.

Wraz z pozwem z 20 lipca 2020 r. przeciwko (...) sp. z o0.0. z siedziba w S. powdd J. H. wniosl o udzielenie
zabezpieczenia roszczen wskazanych w pkt I. pozwu (k. 3-4). Postanowieniem z 3 sierpnia 2020 r. (k. 256),
zmienionym postanowieniem z 18 sierpnia 2020 r. (k. 292) Sad Okregowy w Gdansku udzielit powodowi
zabezpieczenia roszczen.

Postanowieniem z 26 listopada 2020 r. Sad Okregowy w Gdansku oddalit zazalenie pozwanej na postanowienie o
udzieleniu zabezpieczenia.

W pi$mie z 4 maja 2023 r. pow6d wskazal, ze dokonuje zmiany dochodzonego roszczenia w sposdb wskazany w pkt I
petitum opierajgc nowe roszczenie na art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) — dalej jako u.p.aut.

Konieczno$¢ wystgpienia z nowym roszczeniem strona uzasadniala zmiang okoliczno$ci sprawy wynikajaca z
prawomocnego uniewaznienia wzoru wspolnotowego (...) na podstawie decyzji EUIPO z dn. 21 lutego 2023 r.

Powod wskazal, iz jako autorowi utworu — kratki (...) przystuguje mu roszczenie o zaniechanie dzialan naruszajacych
jego autorskie prawa majatkowe wynikajace z u.p.aut., tj. przeciwko pozwanej spolce, ktorej produkt — kratka
(...)stanowi opracowanie utworu powoda. Powdd przedstawil szeroka argumentacje dotyczaca prawa wiasciwego
w sprawie, posiadaniu przez kratke (...)cech utworu w rozumieniu u.p.aut. (k. 1421v. — 1424) oraz naruszenia
przystugujacych mu do utworu praw autorskich przez pozwana (k. 1424 — 1425).

Pismem z 29 lipca 2023 r. pozwana wniosla o uchylenie zabezpieczenia. Uzasadniajac wniosek pozwana spotka
podniosta, iz:

roszczenie o zaniechanie naruszenia autorskich praw majatkowych powoda jest przedawnione na podstawie art. 117
§2k.c;

zmiana powodztwa w zakresie roszczenia z pkt I pozwu dokonana przez pozwana w pi$mie z 4 maja 2023 r. (k. 1408)
jest niedopuszczalna ze wzgledu charakter postepowania, tj. postepowanie miedzy stronami ma charakter sprawy

gospodarczej w rozumieniu art. 458> §1 pkt 1 k.p.c.

W zwiazku z powyzszym strona pozwana wniosla o:

oddalenie powbdztwa w calo$ci co do roszczenia dotyczgcego wzoru wspolnotowego (...)

pozostawienie bez rozpoznania roszczenia z pkt I petitum pisma powoda z 4 maja 2023 r., ewentualnie

oddalenie powddztwa opartego na wskazanym roszczeniu z uwagi na podniesienie zarzutu jego przedawnienia,
ewentualnie

oddalenie powo6dztwa opartego na wskazanym roszczeniu z uwagi na jego bezzasadno$¢;

nielaczenie niniejszego postepowania do lacznego rozpoznania z postepowaniem prowadzonym przed tutejszym
Sadem pod sygn. akt XVII GW 11/23;

uchylenie postanowienia Sadu z 3 sierpnia 2020 r. o udzieleniu zabezpieczenia.



Wskazujac na niedopuszczalno$é wystapienia przez powoda z nowym roszczeniem w miejsce dotychczasowego

pozwana wskazala na art. 458%§1 k.p.c. Pozwana podniosla, iz toczace sie postepowanie ma charakter postepowania
w sprawach gospodarczych, ze wzgledu na jego przedmiot dotyczacy stosunkéw cywilnych miedzy przedsiebiorcami
w zakresie prowadzonej przez nich dzialalno$ci gospodarcze;.

Pozwana zaprzeczyla twierdzeniom powoda, jakoby wystapienie przez niego z roszczeniem na podstawie art. 79 ust. 1
pkt 1 u.p.aut. bylo dopuszczalne ze wzgledu na zmiane okoliczno$ci pow6dztwa, tj. uniewaznienie prawa z rejestracji
spornego wzoru wspolnotowego.

W przedmiocie podniesionego zarzutu przedawnienia pozwana wskazala, ze termin przedawnienia roszczenia z pkt I
petitum pisma powoda z 4 maja 2023 r. wynosi 3 lata, jako ze jest to roszczenie zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej, na podstawie art. 118 k.c. Argumentujac strona przedstawila poglady orzecznictwa (vide wyrok Sadu
Najwyzszego z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt I CSK 633/10, wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z 12 marca 2014
r, sygn. akt I ACa 814/13) oraz doktryny uzasadniajace jej stanowisko. W ocenie pozwanej termin przedawnienia
wskazanego roszczenia powoda rozpoczal bieg 22 maja 2019 r., zakoniczyt natomiast 31 grudnia 2022 r.

Pozwana wskazala réwniez, ze niezaleznie od wskazanych wyzej okoliczno$ci, roszczenie powoda jest bezzasadne z
uwagi na brak interesu prawnego w jego dochodzeniu, poniewaz w zwigzku z postanowieniem z 3 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu zabezpieczenia powbdztwa pozwana nie oferuje, ani nie wprowadza do obrotu kratek wedlug spornego
wzoruy, a art. 79 ust. 1 pkt 1 u.p.aut. nie legitymuje powoda do dochodzenia roszczenia zakazowego w przypadku, kiedy
jego prawa autorskie sg tylko zagrozone, natomiast samo naruszenie nie ma miejsca,

oraz ze wzgledu na fakt, ze:
kratka (...) nie zostala zaprojektowana przez powoda,

cechy wzoru kratki (...) nie posiadaja twoérczego i indywidualnego charakteru, a wynikaja jedynie z uwarunkowan
technicznych, wiec nie jest on utworem w rozumieniu prawa polskiego, ani niemieckiego.

przywolane przez powoda w pkt E pisma z 4 maja 2023 r. przyktady kratek trawnikowo-parkingowych (pkt 20
pozwu, k. 16 — 24) pozostaja bez zwigzku z toczacym sie postepowaniem.

Pozwana przedstawila rbwniez poréwnanie cech kratek (...) oraz (...), w ktérym odniosta sie do cech obu produktéw,
zar6wno tych wylacznie technicznych, jak i stanowigcych o istnieniu r6znic miedzy nimi (k. 1681 — 1682), w oparciu o
ktore wysnula wniosek, ze kratka (...) nie przejela zadnej z cech kratki powoda, ktéra miataby tworczy i indywidualny
charakter.

W ocenie pozwanej powodztwo powinno zostaé oddalone w zakresie roszczenia dotyczacego naruszenia prawa
do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego. Strona wskazala, ze prawomocng decyzja z 21 lutego 2023 r. EUIPO
uniewaznil wzdr wspoélnotowy (...). Ze wskazanej okoliczno$¢é wynika, ze odpadla podstawa prawna dochodzonego
roszczenia, ktore stalo sie bezprzedmiotowe.

Pozwana podniosla, ze wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu z 3 sierpnia 2020 r. znajduje swoje
uzasadnienie w art. 742 § 1k.p.c. W jej ocenie ze wzgledu na prawomocne uniewaznienie wzoru wspoélnotowego (...), na
podstawie art. 26 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych
(Dz.U.UE. L.z2002r. nr 3, str. 1z p6zn. zm.)- dalej jako Rozporzadzenie 6/2002 wywierajace skutki ex tunc odpadla
calkowicie przyczyna zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie powinno zosta¢ utrzymane, czego nie zmienia wystapienie
przez powoda z nowym roszczenia na podstawie u.p.aut., jak réwniez ze wzgledu brak uprawdopodobnienia tego
roszczenia.

Sad Okregowy zwazyl co nastepuje:




Wniosek pozwanej (...) Sp. z 0.0. z siedziba w S. zaslugiwal na uwzglednienie.

Zgodnie z trescig art. 730 oraz 730" § 1 k.p.c. strona moze zada¢ udzielenia zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej
podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w

udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje, na podstawie art. 730 § 2 k.p.c., jezeli
brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie.

Uzasadniajac postanowienie z 3 sierpnia 2020 r. Sad wskazal, ze pow6d uprawdopodobnit zar6wno roszczenie z pkt
I pozwu w jego 6wczesnym ksztalcie, jaki i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia tego roszczenia.

Sad wskazal, ze uprawdopodobnienia roszczenia powoda o zakazanie pozwanej naruszenia praw do wzoru
wspolnotowego (...) oparte jest na okolicznoSciach, iz pozostaje on uprawnionym z tytulu prawa z rejestracji tego
wzoru, a majac na wzgledzie dokumentacje przedstawiong wraz z pozwem naruszenie tego prawa przez pozwang
rowniez jawilo sie jako uprawdopodobnione.

Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w ocenie Sadu uprawdopodobnily okolicznoSci, iz pozwana,
mimo wezwania przez powoda do zaniechania naruszen kwestionowala naruszenie praw powoda i kontynuowala
swoja dzialalnoé¢. Powyzsze stwarzalo zagrozenie, iz pozwana do czasu prawomocnego zakonczenia sprawy bedzie
wprowadza¢ do obrotu sporny produkt, co moglo doprowadzi¢ do nieodwracalnej zmiany sytuacji rynkowej powoda
w zwiazku z przejeciem jego klientéw przez pozwana spoike.

W zwigzku z prawomocnym uniewaznieniem znaku wspdlnotowego powoda odpadla przyczyna zabezpieczenia
roszczenia z pkt I petitum pozwu opartego o przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowe;j
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) — dalej jako p.w.p. Powod nie moze legitymowac sie juz prawem wylgcznym z
rejestracji wzoru wspolnotowego (...), nie mozna wiec uznac, ze ocena wyrazona przez Sad w uzasadnieniu uchylonego
postanowienia pozostaje aktualna.

Podstawa do uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest okoliczno$¢, ze ktérakolwiek

z podstaw jego udzielenia wskazana w art. 730" § 1 k.p.c. przestala istnie¢. Ze wzgledu na to wystarczajacym jest, ze
w chwili orzekania w przedmiocie wniosku z art. 742 k.p.c. nie jest mozliwa ocena, ze roszczenie powoda pozostaje
uprawdopodobnionym. Okoliczno$¢ takg wykazal Sad powyzej, w treéci uzasadnienia.

Tak samo nalezalo oceni¢ kwestie uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenie na moment
orzekania o przedmiotowym wniosku pozwanej. W zwigzku z uniewaznieniem wzoru wspolnotowego powoda nie
mozna juz stwierdzi¢, ze pozwana przez swoje dzialania wkraczalaby w sfere przystugujacych mu praw wylacznych
oferujgc i wprowadzajac do obrotu kratke (...). Wynik jej dzialan polegajacy na negatywnych dla powoda skutkach,
przez np. przejecie klientow powoda nie bedzie posiadal cech dzialania bezprawnego, a stanowié¢ bedzie element
zgodnej z prawem konkurencji rynkowe;j. Istniejacy wiec stan sprawy nie pozwala na przyjecie za uprawdopodobnione,
ze brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny
sposob co najmniej powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania.

Whbrew twierdzeniom powoda toczace sie postepowanie ma charakter sprawy gospodarczej, znajduja wiec do niego

zastosowanie przepisy Dzialu ITa Tytulu VII Ksiegi Pierwszej k.p.c. (art. 458" — art. 458'3). Stosownie do art. 458" § 2
w sprawach gospodarczych rozpoznawanych wedlug przepiséw niniejszego dziatlu przepisy o innych postepowaniach

odrebnych stosuje sie w zakresie, w ktorym nie sa sprzeczne z przepisami niniejszego dzialu. Zgodnie z art. 458%
§ 1 k.p.c. w toku postepowania nie mozna wystepowa¢ z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych.
Wskazany przepis przewiduje wyjatek od tej zasadny warunkujac go zmiana okolicznoSci, co w rozpoznawanej sprawie
nie mialo miejsca. Z roszczeniem o ochrone praw autorskich powdd moégl wystapié juz w pozwie, obok roszczenia
opartego o naruszenie przystugujacych mu praw wylgcznych z rejestracji wzoru wspélnotowego. Uniewaznienie tego



wzoru nie otworzylo przed powodem tej drogi ochrony jego praw. Jak wskazal Sad Najwyzszy w postanowieniu z
9 listopada 2004 r. (sygn. akt V CK 246/04) zmiang powddztwa moze by¢ zastapienie dotychczasowej podstawy
faktycznej inng, co przeklada sie na zmiane materialnoprawnego zrédla obowiazku, ktorego realizacji dochodzi
powdd. Sytuacja taka zachodzi w rozpoznawanej sprawie.

W oparciu o przedstawione rozwazania Sad ustalil, Ze oceny wniosku pozwanej o uchylenie prawomocnego
postanowienia, ktérym udzielono zabezpieczenia nalezalo dokona¢ w kontek$cie zadania powoda zgloszonego w
pozwie z 20 lipca 2020 r. Ze wzgledu na powyzsze, poniewaz odpadla przyczyna zabezpieczenia udzielonego
powodowi, Sad orzekl jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 741 § 1 k.p.c.

ZARZADZENIE
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