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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 11 czerwca 2020 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasno$¢ intelektualna i przemystowa — Prawo autorskie i prawa
pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuly 2—5 — Zakres stosowania — Przedmiot uzytkowy —
Pojecie ,utworu” — Prawnoautorska ochrona utworéw — Przestanki — Ksztalt produktu niezbedny do

uzyskania efektu technicznego — Rower skiadany
W sprawie C-833/18
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez tribunal de l'entreprise de Liege (sad gospodarczy w Liege, Belgia)
postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 31 grudnia 2018 r.,
W postepowaniu:
SI,
Brompton Bicycle Ltd
przeciwko
Chedech / Get2Get,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhdsz (sprawozdawca), M. Ilesi¢ i C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,

sekretarz: M. Longar, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 listopada 2019 r.,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu SI i Brompton Bicycle Ltd — B. Van Asbroeck, G. de Villegas i A. Schockaert, avocats,

— w imieniu Chedech/Get2Get — A. Marin Melgar, abogado,

— w imieniu rzadu belgijskiego — M. Jacobs oraz C. Pochet oraz ].-C. Halleux, w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, w charakterze pelnomocnika,

* Jezyk postepowania: francuski.
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— w imieniu Komisji Europejskiej — E. Gippini Fournier i J. Samnadda, w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2020 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni dyrektywy
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoleczenstwie informacyjnym (Dz.U. 2001,
L 167, s. 10).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy SI i Brompton Bicycle Ltd (zwanych dalej
»Brompton”) a Chedech/Get2Get (zwanej dalej ,Get2Get”) w przedmiocie powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa autorskich, wniesionego przez te ostatnia.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Konwencja berneriska o ochronie dziet literackich i artystycznych

Artykut 2 Konwencji berneniskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych (Akt paryski z dnia
24 lipca 1971 r.), w brzmieniu uwzgledniajacym zmiany z dnia 28 wrze$nia 1979 r. (zwanej dalej
»konwencja berneniska”), stanowi w ust. 1 i 7:

»1. Okre§lenie »dzieta literackie i artystyczne« obejmuje wszystkie dziela literackie, naukowe
i artystyczne, bez wzgledu na sposéb lub forme ich wyrazenia, takie jak [...] dziela rysunkowe [...];
dzieta sztuki uzytkowej; [...]

[...]

7. Ustawodawstwu panstw nalezacych do Zwiazku [ochrony praw autoréw do ich dziet literackich
i artystycznych, ustanowionego konwencja bernernska] zastrzega si¢ ustalenie zakresu stosowania
przepiséw prawa dotyczacych dziet sztuki uzytkowej oraz wzoréw i modeli przemystowych, jak tez
warunkéw ochrony tych dziet, wzoréw i modeli [...]. Dla dziet chronionych w panstwach pochodzenia
jedynie jako wzory i modele mozna zada¢ w innym panstwie nalezacym do Zwigzku tylko ochrony
specjalnej udzielanej w tym panstwie wzorom i modelom; jezeli jednak w tym panstwie nie ma takiej
specjalnej ochrony, dzieta te powinny by¢ chronione jak dzieta artystyczne”.

Traktat WIPO o prawie autorskim

Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) przyjeta w Genewie w dniu 20 grudnia 1996 r.
traktat WIPO o prawie autorskim (zwany dalej ,traktatem WIPO”). Traktat ten zostal zatwierdzony
w imieniu Wspoélnoty Europejskiej decyzja Rady 2000/278/WE z dnia 16 marca 2000 r. (Dz.U. 2000,
L 89, s. 6) i wszedl w Zzycie wobec Unii Europejskiej w dniu 14 marca 2010 r. (Dz.U. 2010, L 32, s. 1).
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Artykut 1 traktatu WIPO o prawie autorskim, zatytulowany ,Stosunek do konwencji bernenskiej”,
przewiduje w ust. 4:

»Umawiajace sie strony zastosuja si¢ do artykuléw 1 do 21 oraz zalacznika do konwencji bernenskiej”.
Artykul 2 tego traktatu stanowi:

»,Ochrona prawa autorskiego obejmuje sposéb wyrazenia, a nie idee, procedury, metody dzialania czy
tez pojecia matematyczne jako takie”.

Prawo Unii

Dyrektywa 2001/29

Artykuly 2-5 dyrektywy 2001/29 okreslaja prawa wylaczne autoréw w zakresie zwielokrotniania,
publicznego udostepniania i rozpowszechniania ich utwordw.

Artykul 9 tej dyrektywy, zatytulowany ,Dalsze stosowanie innych przepiséw prawnych”, przewiduje:

»Niniejsza dyrektywa nie narusza przepiséw dotyczacych w szczegdlnosci, patentéw, znakéw
towarowych, prawa do wzoréw przemystowych [...]".

Rozporzgdzenie (WE) nr 6/2002

Artykul 8 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), zatytulowany ,Wzory wynikajace z ich funkcji technicznej
i wzory wzajemnych potaczen”, stanowi w ust. 1:

»Wzér [unijny] nie obejmuje cech postaci produktu wynikajacych wylacznie z jego funkcji technicznej”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Brompton, spétka prawa angielskiego, ktdrej zalozycielem jest SI, prowadzi obrét rowerami
sprzedawanymi w aktualnej postaci od 1987 r. (zwanymi dalej ,rowerami Brompton”).

Rowery Brompton, ktérych szczegélna cecha jest to, ze moga mie¢ trzy pozycje (pozycje zlozona,
pozycje roztozong i pozycje posrednia pozwalajaca temu rowerowi utrzymaé¢ réwnowage na ziemi),
byly chronione patentem, ktéry obecnie wygast.

Get2Get ze swej strony prowadzi obrét rowerami (zwanymi dalej ,rowerami Chedech”), ktére
wygladem bardzo przypominaja rowery Brompton i ktére tez moga miec trzy pozycje wskazane
w punkcie powyzej.

W dniu 21 listopada 2017 r. SI i Brompton wystapili do tribunal de l'entreprise de Liege (sadu
gospodarczego w Liege, Belgia), wnoszac o stwierdzenie, ze rowery Chedech naruszaja prawa autorskie
spotki Brompton oraz autorskie prawa osobiste SI, a w konsekwencji o nakazanie Get2Get zaniechania
dziatan naruszajacych ich prawa i wycofanie produktu ze wszystkich punktéw sprzedazy.

ECLIL:EU:C:2020:461 3
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Na swa obrone Get2Get podnosi, ze wyglad roweréw Chedech jest podyktowany pozadanym
rozwiazaniem technicznym, ktére ma umozliwia¢ korzystanie z roweru w trzech réznych pozycjach.
W tych okolicznosciach taki wyglad moze by¢ chroniony wylacznie prawem patentowym, a nie prawem
autorskim.

Powodowie w postepowaniu gtéwnym odpowiadaja, ze trzy pozycje roweru Brompton mozna uzyskac
przy wykorzystaniu innych form niz te zastosowane w tym rowerze przez jego tworce, co oznacza, ze
jego forma moze by¢ chroniona prawem autorskim.

Tribunal de l'entreprise de Liege (sad gospodarczy w Liege) zwraca uwage, ze na podstawie prawa
belgijskiego prawem autorskim chroniona jest wszelka twdrczos$¢, jezeli zostaje wyrazona
w szczegdlnej formie i jest oryginalna, co oznacza, ze przedmiot uzytkowy taki jak rower moze by¢
chroniony prawem autorskim. W tym wzgledzie, chociaz ksztalty wymagane do uzyskania efektu
technicznego sa wylaczone z ochrony prawnoautorskiej, wciaz istnieje watpliwos¢, gdy taki efekt moze
zosta¢ osiggniety za pomoca innych form.

Sad ten wskazuje, ze w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172),
dotyczacym prawa wzordw, Trybunal dokonal wykladni art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 w ten
sposob, ze aby oceni¢, czy cechy postaci produktu wynikaja wylacznie z jego funkcji technicznej, nalezy
ustali¢, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem okreslajacym te cechy, przy czym istnienie
alternatywnych wzoréw nie jest rozstrzygajace w tym wzgledzie.

W konsekwencji sad ten nie jest pewien, czy w dziedzinie prawa autorskiego nie nalezaloby przyjac
podobnego rozwiazania, jezeli wyglad produktu, o ktérego ochrone wniesiono na tej podstawie
w oparciu o dyrektywe 2001/29, jest niezbedny do uzyskania konkretnego efektu technicznego.

W tych okolicznosciach tribunal de I'entreprise de Liege (sad gospodarcz w Liege) postanowit zawiesic

postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy prawo Unii, a w szczegdlnosci dyrektywe [2001/29], ktéra ustanawia rézne prawa wylaczne
przyznane wlascicielom praw autorskich w art. 2—5, nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wylacza
ona z zakresu ochrony prawa autorskiego dzieta, ktérych ksztalt jest niezbedny do osiagniecia
efektu technicznego?

2) Czy w celu dokonania oceny koniecznego charakteru danego ksztaltu dla celéw uzyskania efektu
technicznego nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace kryteria:

— istnienie innych ksztaltéw pozwalajacych na osiagniecie tego samego efektu technicznego;

— skutecznosc¢ ksztaltu z punktu widzenia osiggniecia wspomnianego efektu;

— wole osiagniecia takiego efektu przez domniemanego sprawce naruszenia;

— istnienie wczes$niejszego patentu, ktéry juz wygasl, obejmujacego proces umozliwiajacy

osiagniecie pozadanego efektu technicznego?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych
Poprzez swoje dwa pytania, ktére nalezy przeanalizowa¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza w istocie do
ustalenia, czy art. 2-5 dyrektywy 2001/29 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze przewidywana w nich

ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, ktérego forma jest, przynajmniej w czesci,
niezbedna do uzyskania okres$lonego efektu technicznego.
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Zgodnie z art. 2-5 dyrektywy 2001/29 autorzy sa chronieni przed zwielokrotnianiem, publicznym
udostepnianiem i publicznym rozpowszechnianiem ich utworéw bez ich zgody.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu na pojecie ,utworu” skladaja sie dwa elementy.
Z jednej strony pojecie to oznacza, Ze istnieje oryginalny przedmiot w tym znaczeniu, ze stanowi on
wlasng twoérczos¢ intelektualng jego autora, z drugiej strony taka kwalifikacja wymaga, by istnial wyraz
tej tworczosci (zob. podobnie wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721,
pkt 29, 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co sie tyczy pierwszego z tych elementéw, z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu wynika, ze aby
przedmiot moégl zosta¢ uznany za oryginalny, konieczne i zarazem wystarczajace jest to, by stanowil
on odzwierciedlenie osobowosci autora, przejawiajace sie w jego swobodnych i twérczych wyborach
(wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 30 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze na podstawie utrwalonego orzecznictwa, w przypadku gdy
opracowanie przedmiotu jest uwarunkowane wzgledami technicznymi, zasadami lub ograniczeniami,
ktére nie pozostawiaja miejsca na swobode twdrcza, przedmiotu tego nie mozna postrzegaé jako
wykazujacego oryginalno$¢ niezbedna do uznania go za utwdr i obja¢ go w konsekwencji ochrong
prawnoautorska (zob. podobnie wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721,
pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jezeli chodzi o drugi z elementéw przywotanych w pkt 22 niniejszego wyroku, Trybunatl usciélil, ze
pojecie ,utworu”, do ktérego odnosi sie dyrektywa 2001/29, w sposéb konieczny oznacza istnienie
przedmiotu mozliwego do zidentyfikowania z wystarczajacym stopniem precyzji i obiektywnosci
(wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 32 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Wrynika stad, ze przedmiot spelniajacy przestanke oryginalno$ci moze korzysta¢ z ochrony
prawnoautorskiej, nawet jezeli opracowanie go bylo uwarunkowane wzgledami technicznymi, pod
warunkiem ze takie uwarunkowanie nie przeszkodzilo autorowi w odzwierciedleniu w tym
przedmiocie swojej osobowosci przejawiajacym sie w jego swobodnych i twérczych wyborach.

W tym zakresie nalezy podkresli¢, ze kryterium oryginalnosci nie bedzie spelnione przez elementy
skladowe przedmiotu cechujace sie wylacznie ich funkcja techniczng, poniewaz z art. 2 traktatu WIPO
o prawie autorskim wynika, Ze ochrona prawnoautorska nie rozcigga si¢ na idee. Objecie tych ostatnich
ochrona na podstawie prawa autorskiego oznaczaloby bowiem stworzenie mozliwosci
zmonopolizowania idei, szczegélnie kosztem postepu technicznego i rozwoju przemystowego (zob.
podobnie wyrok z dnia 2 maja 2012 r., SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, pkt 33, 40). Otz jesli
sposOb wyrazenia wspomnianych elementéw skladowych jest podyktowany ich funkcja techniczng, to
réznorodno$é form realizacji danej idei jest do tego stopnia ograniczona, ze sama idea i jej wyraz
spajaja sie¢ w jedno (zob. podobnie wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r., Bezpec¢nostni softwarova asociace,
C-393/09, EU:C:2010:816, pkt 48, 49).

W rezultacie nalezy przeprowadzi¢ analize, czy rower skladany, ktérego dotyczy postepowanie gltéwne,
moze stanowi¢ utwor korzystajacy z ochrony przewidzianej dyrektywa 2001/29, z tym zastrzezeniem, ze
pytania sadu odsylajacego nie odnosza si¢ do drugiego z elementéw, o ktérych mowa w pkt 22
niniejszego wyroku, poniewaz rower ten wydaje si¢ mozliwy do zidentyfikowania z wystarczajacym
stopniem precyzji i obiektywno$ci, natomiast koncentruja sie na pierwszym ze wskazanych tam
elementéw.

W niniejszym wypadku prawda jest, ze forma, w jakiej prezentuje si¢ ten rower, ukazuje si¢ jako

niezbedna do uzyskania okre§lonego efektu technicznego, czyli zdolnosci tego roweru do
przyjmowania trzech pozycji, z ktérych jedna pozwala temu rowerowi utrzymac réwnowage na ziemi.

ECLIL:EU:C:2020:461 5
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Niemniej jednak do sadu odsylajacego nalezy zbadanie, czy pomimo tej okolicznosci wspomniany
rower mozna uznac za oryginalny utwér bedacy wytworem twoérczosci intelektualnej.

W tym wzgledzie, jak zostalo przypomniane w pkt 24, 26 i 27 niniejszego wyroku, takie uznanie nie jest
mozliwe, jezeli opracowanie przedmiotu bylo uwarunkowane wzgledami technicznymi, zasadami lub
innymi ograniczeniami, ktére nie pozostawialy miejsca na swobode twdércza lub swoboda ta byla do
tego stopnia ograniczona, ze doszlo do zlania si¢ samej idei i jej wyrazu.

Nawet jezeli w dalszym ciggu istnieje mozliwo$¢ wyboru co do formy przedmiotu, nie mozna uznag, ze
taki przedmiot bezspornie miesci sie w pojeciu ,utworu” w rozumieniu dyrektywy 2001/29. Aby ustali¢,
czy faktycznie tak jest, do sadu odsylajacego nalezy zweryfikowanie, czy przestanki przypomniane
w pkt 22-27 niniejszego wyroku zostaly spelnione.

W przypadku gdy forma produktu wynika wylacznie z jego funkcji technicznej, taki przedmiot nie
moze zosta¢ objety ochrona prawnoautorska.

W rezultacie do celéw ustalenia, czy dany produkt moze by¢ chroniony prawem autorskim, sad
odsylajacy powinien zbadal, czy poprzez ten wybdér formy produktu jego autor wyrazil swoje
mozliwoéci twércze w sposéb oryginalny, dokonujac swobodnych i twoérczych wyboréw,
i zaprojektowal ten produkt tak, by odzwierciedlal on jego osobowos¢.

W tym kontekscie i z uwagi na to, Ze nalezy ocenia¢ jedynie oryginalno$¢ danego produktu, istnienie
innych form pozwalajacych na osiggniecie tego samego efektu technicznego, o ile pozwala na
stwierdzenie istnienia mozliwo$ci wyboru, nie jest rozstrzygajace dla oceny czynnikéw, ktérymi autor
kierowal sie przy dokonywaniu swojego wyboru. Réwnoczesnie w ramach takiej oceny wola
domniemanego sprawcy naruszenia pozostaje bez znaczenia.

Co sie tyczy istnienia wczesniejszego patentu, ktéry w kontekscie sprawy w postepowaniu gléwnym juz
wygasl, a takze skutecznosci formy z punktu widzenia osiagniecia tego samego efektu technicznego,
takie czynniki nalezy uwzgledni¢ jedynie o tyle, o ile pozwalaja one na ukazanie wzgledéw, ktére byly
brane pod uwage przy dokonywaniu wyboru formy rozpatrywanego produktu.

W kazdym razie nalezy podkre$li¢, ze do celéw oceny, czy rower skladany, ktérego dotyczy
postepowanie gléwne, stanowi oryginalny wytwér i jest w zwiazku z tym chroniony prawem
autorskim, sad odsylajacy powinien wzigé pod uwage wszystkie istotne okolicznosci rozpatrywanego
przypadku, ktére istnialy przy projektowaniu tego przedmiotu, niezaleznie od czynnikéw zewnetrznych
i pozniejszych wzgledem momentu stworzenia tego przedmiotu.

W konsekwencji odpowiedz na pytania prejudycjalne winna brzmie¢: art. 2-5 dyrektywy 2001/29
nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, ze przewidziana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie
do produktu, ktérego forma jest, przynajmniej w czesci, niezbedna do uzyskania efektu technicznego,
jezeli produkt ten stanowi oryginalne dzieto wynikajace z twoérczosci intelektualnej, co przejawia sie
tym, ze poprzez te forme jego autor wyraza swoje mozliwosci twdércze w sposéb oryginalny, dokonujac
swobodnych i twoérczych wyboréw, skutkiem czego owa forma stanowi odzwierciedlenie jego
osobowosci, czego ustalenie nalezy do sadu krajowego przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okoliczno$ci sporu w postepowaniu gltéwnym.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

6 ECLIL:EU:C:2020:461
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykuly 2-5 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektorych aspektéow praw autorskich i pokrewnych w spoleczenstwie
informacyjnym nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze przewidziana w nich ochrona
prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, ktérego forma jest, przynajmniej w czesci,
niezbedna do uzyskania efektu technicznego, jezeli produkt ten stanowi oryginalne dzielo
wynikajace z tworczosci intelektualnej, co przejawia si¢ tym, ze poprzez te forme jego autor
wyraza swoje mozliwosci twércze w sposéb oryginalny, dokonujac swobodnych i twérczych
wyborow, skutkiem czego owa forma stanowi odzwierciedlenie jego osobowosci, czego ustalenie
nalezy do sadu krajowego przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sporu
w postepowaniu gléwnym.

Podpisy
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