Sygn. akt V CSK 617/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2018 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marta Romanska (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Marian Kocon
SSN Krzysztof Pietrzykowski

w sprawie z powodztwa S. Sp. z 0.0. w [...]

przeciwko L. S.A. w [...]

o usuniecie skutkdw naruszenia praw autorskich i zaptate,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 18 stycznia 2018 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego [...]

z dnia 16 czerwca 2015 .,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci w ktérej Sad Apelacyjny
[...] oddalit powéddztwo o  zasadzenie trzykrotnosci
wynagrodzenia za nabycie praw do utworu oraz o zobowigzanie
do zamieszczenia oswiadczenia na stronie internetowej
pozwanego i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu [...] do ponownego rozpoznania i orzeczenia o

kosztach postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Powéd S. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w [...] wniost
0 zasgdzenie od L. Spotki Akcyjnej w [...] kwoty 98.271 zi, jako trzykrotnosci
wynagrodzenia przewidzianego przez art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualny tekst jedn. Dz.U. z
2017 r. poz. 880; dalej: ,p.a.p.p.”) oraz o zobowigzanie L. Spotki Akcyjnej w [...] do
zamieszczenia na gtdéwnej stronie internetowej i utrzymywania tam przez trzy
miesigce oswiadczenia o tresci: L. Spotka Akcyjna w [...] przeprasza S. Spotke z
ograniczong odpowiedzialnoscig w [...] za bezprawne wykorzystanie chronionych
prawem autorskim materiatéw reklamowych i informacyjnych dotyczacych komina
S. P. oraz zobowigzuje sie nie narusza¢ w przysziosci autorskich praw
majatkowych przystugujgcych S. Spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w [...]",
a ponadto o zobowigzanie L. Spoétki Akcyjnej w [...] do zaptaty na rzecz Funduszu
Promocji Twérczosci kwoty 65.514 zt, jako dwukrotnosci wynagrodzenia za nabycie
praw do utworu w zwigzku z zawinionym naruszeniem autorskich praw
majagtkowych.

Pozwany L. Spétka Akcyjnej w [...] wnidst o oddalenie powddztwa.

Wyrokiem z 17 lutego 2015 r. Sgd Okregowy w [...] (pkt I) zasgdzit od
pozwanego na rzecz powoda kwote 98.271 zi, (pkt 1) zobowigzat pozwanego do
zamieszczenia na jego gtéwnej stronie internetowej i utrzymywania tam przez okres
3 miesiecy oswiadczenia, ze przeprasza powoda za bezprawne wykorzystywanie
chronionych prawem autorskim materiatbw reklamowych i informacyjnych
dotyczagcych komina S. P. oraz zobowigzuje sie nie narusza¢ w przyszitosci
autorskich praw majgtkowych powoda, (pkt Ill) zobowigzat pozwanego do zaptaty
na rzecz Funduszu Promocji Twérczosci kwoty 65.514 zi, (pkt IV) stosownie orzekt
o kosztach postepowania.

Sad Okregowy ustalit, ze na mocy umowy zawartej 30 czerwca 2007 r. z T.
L. i M. B., jako wspodlnikami spoétki cywilnej M. powod uzyskat autorskie prawa
majgtkowe do projektow graficznych folderéw zawierajgcych materiaty reklamowe,
instruktazowe i informacyjne firmy S. dla produktu P., utrwalone technikg

elektroniczng na ptycie CD w plikach programu IN DISIGNE wraz z plikami



zrodtowymi, zdjeciami o rozdzielczosci 250-300 dpi w formacie TIF lub EPS.

Wizerunek graficzny produktu P. zostat wykonany na zlecenie powoda przez
wspolniczki spotki cywilnej M., na podstawie informacji oraz wytycznych
technicznych sktadniowych komina P., przekazywanych podczas wspdlnych
briefingdw i negocjacji. Umowa zostata wykonana, a na jej podstawie wykonawca
przeniést na powoda autorskie prawa majgtkowe do projektow graficznych.
Wynagrodzenie zaptacone przez powoda wspolniczkom spotki cywilnej M.
obejmowato wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania umowy, bez
wyodrebnienia ceny za samo przeniesienie autorskich praw majgtkowych.
Opracowanie wizerunku komina miato charakter tworczy, byto ztozonym procesem,
ktérego podmiot nieprofesjonalny nie jest w stanie wykonaé witasnymi sitami i
Srodkami bez stosownego zaplecza, oprogramowania i wykwalifikowanej kadry. Na
proces wykonawczy objety umowg skfadata sie faza briefingowa, techniczna,
marketingowa i kreacyjna, przy czym ta ostatnia z uzyciem specjalnych programéw
komputerowych, w tym 3D Studio. Materiaty przekazane powodowi przez
wykonawce obejmowaty prospekty, stand-upy, wizualizacje cech technicznych oraz
materiaty reklamowe dla hurtownikéw. Wizualizacja tworzona byta na podstawie
elementéw systemowych P.

W kwietniu 2012 r. pozwany zamiedcit na swojej stronie internetowej
w ogoélnodostepnym dziale pod nazwg ,Relacje inwestorskie” prezentacje graficzng
z komentarzem uwypuklajgcym cztery wtasciwosci uzytkowe i techniczne wtasnego
produktu, wprost lub domys$inie wskazujgc, ze charakteryzuje sie on lepszymi
wiasciwosciami niz produkt oferowany przez powoda. Zamiescit na niej réwniez
prezentacje ,L. S.A. nowy rozdziat w branzy [...]", w ktérej wykorzystat wizerunek
produktu P.. Nastgpito to na podstawie decyzji P. W., czlonka rady nadzorczej
pozwanego.

W nastepstwie wezwania przez powoda do usuniecia skutkdw naruszenia
jego autorskich praw majgtkowych pozwany przyznat, ze w zamieszczonej
prezentacji wykorzystat wizerunek produktu P.. Zastrzegt przy tym, Ze nie jest on
przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, bowiem nie spetnia znamion utworu, a
stanowi jedynie zastosowanie wiedzy technicznej, przy czym tres¢ opracowania jest

Z gory zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi.



Dziatanie pozwanego tozsame z ocenianym w niniejszej sprawie Sad
Apelacyjny [...] w wyroku z 20 maja 2014 r., uznat za czyn nieuczciwej konkurenciji i
nierzetelng reklame poréwnawcza.

Od czasu zamieszczenia prezentacji na stronie internetowej pozwanego,
nastgpit wzrost jego obrotow w stosunku do okresu poprzedniego od 100%
do 200%.

Sad Okregowy scharakteryzowat wiasciwosci utworu chronionego prawem
autorskim w Swietle art. 1 ust. 1 p.a.p.p. Stwierdzit, ze umowa z 30 czerwca 2007 r.
zawarta pomiedzy powodem a T. L. i M. B. byta umowg o dzieto w rozumieniu art.
627 k.c., ale powstate w wyniku jej wykonania dzieto ma cechy utworu w
rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., do ktérego powdd nabyt autorskie prawa
majgtkowe. Sad Okregowy uznat, ze sam fakt utrzymywania przez okres trzech
miesiecy wizerunku graficznego opracowanego dla powoda na wiasnej stronie
internetowej pozwanego $wiadczy o zawinionym naruszeniu autorskich praw
majgtkowych, za ktére pozwany odpowiada, nawet jesli doszto do tego na
podstawie decyzji cztonka jego rady nadzorcze;j.

Zdaniem Sgdu Okregowego, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego powodowi
W zwigzku z bezprawnym i zawinionym wykorzystaniem przez pozwanego
wizerunku komina w systemie P. byfa niewatpliwa, gdyz podstawg do jego ustalenia
byty postanowienia umowy, na podstawie ktorych strony przewidziaty
wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dzieta i przyjely, ze catkowite
wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie 26.850 zt, a kwota ta zostanie
powiekszona o podatek VAT. W tej samej wysokosci ustalono wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich, gdyz nie jest mozliwe wydzielenie ,stosownego
wynagrodzenia” za przeniesienie praw autorskich do skonkretyzowanego utworu
powoda w postaci wizerunku graficznego produktu P. z catkowitego wynagrodzenia
za wykonanie umowy. Sad Okregowy odwotat sie przy tym do art. 322 k.p.c. i
stwierdzit, ze przepis ten moze mieC zastosowanie w razie potrzeby okreslenia
wynagrodzenia, ktérego dotyczy art. 79 ust. 1 p.a.p.p. Stwierdzit, ze trzykrotnoscig
wynagrodzenia za nabycie prawa do utworu okreslonego na kwote 26.850 zt jest
zasgdzona na rzecz powoda kwota 98.271 zi, a jego dwukrotnoscig kwota 65.514

zt, zasgdzona na podstawie na rzecz Funduszu Promocji Twoérczo$ci.



W uwzglednieniu apelacji pozwanego, wyrokiem z 16 czerwca 2015 r. Sad
Apelacyjny [...] zmienit wyrok Sgdu Okregowego w [...] z 17 lutego 2015 r. w ten
sposdb, ze oddalit powddztwo oraz orzekt o kosztach.

Sad Apelacyjny zaakceptowat ustalenia faktyczne Sgdu Okregowego, ale
wyprowadzit z nich w czesci odmienne wnioski niz Sgd Okregowy. Sad Apelacyjny
podzielit poglad, ze wizerunek systemu kominowego S. P. jest utworem w
rozumieniu art. 1 p.a.p.p., a zachowanie pozwanego prowadzgce do wykorzystania
tego utworu bez zezwolenia prowadzito do zawinionego naruszenia praw powoda.
Wskazat, ze w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. - okreslajagcym rodzaje roszczen
przystugujgcych w takiej sytuacji osobie naruszonej w jej prawach - jest mowa o
wynagrodzeniu za korzystanie z utworu (tzw. optacie licencyjnej). Wysokos¢
Swiadczenia podlegajgcego zasgdzeniu na rzecz uprawnionego na podstawie art.
79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. powinna by¢ zatem okreslona w nawigzaniu do optaty
licencyjnej, jaka nalezataby sie za korzystanie z utworu, a nie do wynagrodzenia za
jego stworzenie i przeniesienie praw do niego. Sad Apelacyjny wykluczyt mozliwos¢
przyjecia, zeby wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca z umowy z 30 czerwca 2007
r. zawartej przez powoda z T. L. i M. B. byla odpowiednikiem wynagrodzenia, o
ktérym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p., tj. wynagrodzenia za korzystnie z
utworu. Umowa z 30 czerwca 2007 r. przewidywata wynagrodzenie nie tylko za
stworzenie wizerunku systemu kominowego S. P., lecz rowniez za wykonanie
materiatow reklamowych, instruktazowych, informacyjnych firmy S. dla produktu P.,
dostosowanie projektéw do ID-systemu identyfikacji, sktad komputerowy, wydruki
cromalinowe. Za niezasadne uznat Sgd Apelacyjny stanowisko Sgdu Okregowego,
ze skoro nie jest mozliwe wydzielenie z ustalonej przez strony kwoty ,stosownego
wynagrodzenia® za  stworzenie i przeniesienie praw autorskich do
skonkretyzowanego utworu powoda w postaci wizerunku graficznego produktu P., to
nalezy przyjaé, ze wynagrodzeniem za korzystanie z utworu jest wynagrodzenie
ustalone tgcznie za wykonanie wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na umowne
obowigzki wykonawcy. Za niezbedne do okreslenia tego wynagrodzenia Sad
Apelacyjny uznat dane o rzeczywistej eksploatacji utworu lub eksploatacji utworow
podobnych. Stwierdzit, Zze je$li zebrany materiat dowodowy nie daje mozliwosci

ustalenia wysoko$ci optaty licencyjnej (wynagrodzenia za korzystanie z utworu), to



nie mozna dowolnie przyjmowa¢ stawki wynagrodzenia za szereg prac
niezwigzanych z tworzeniem utworu, ktéra nie ma odniesienia do stosowanych
stawek wynagrodzenia za wykorzystanie konkretnego utworu. Ciezar dowodu w tym
zakresie spoczywat na powodzie, a skoro okolicznos¢ nie zostata wykazana, to
zgdanie nie moze by¢ uwzglednienie. Skorzystanie z art. 322 k.p.c., gdy sam fakt
istnienia szkody nie zostat udowodniony, uznat za niedopuszczalne.

Sad Apelacyjny za bezzasadne uznat tez Zgdanie zamieszczenia na stronie
internetowej pozwanego oswiadczenia o tresci opisanej w pozwie, gdyz nie miesci
sie ono w dyspozycji art. 79 ust. 2 pkt 1 p.a.p.p.

Sad Apelacyjny nie uwzglednit tez zgdania o zobowigzanie pozwanego
do zaptaty kwoty 65.514 zt na rzecz Funduszu Promocji Tworczosci, gdyz w Swietle
art. 79 wust. 2 pkt 2 p.a.p.p. zasadzeniu na rzecz Funduszu mogtaby
podlega¢ odpowiednia suma pieniezna nie nizsza niz dwukrotna wysokosé
uprawdopodobnionych korzysci odniesionych przez sprawce 2z dokonanego
naruszenia, a powdd nie wykazat wysokosci korzysci, jakie pozwany osiggnat
w zwigzku z naruszeniem praw powoda do utworu.

Powdd zaskarzyt wyrok Sgdu Apelacyjnego [...] z 16 czerwca 2015r. w
czesci, w ktorej Sad ten oddalit jego powddztwo o wynagrodzenie za nabycie praw
do utworu tytutem naprawienia wyrzgdzonej w sposdb zawiniony szkody
w autorskich prawach majgtkowych (pkt | wyroku Sgdu Okregowego w[...] z 17
lutego 2015 r.) oraz o zobowigzanie pozwanego do zamieszczenia na stronie
internetowej i utrzymywania przez 3 miesigce oswiadczenia o wskazanej tresci
(pkt 1 wyroku Sgdu Okregowego w [...] z 17 lutego 2015 r.).

Powdd zarzucit, ze orzeczenie to zostato wydane z naruszeniem prawa
materialnego, tj.: - art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. przez niewtasciwg wyktadnie
i uznanie, ze ,stosowne wynagrodzenie, ktore w chwili jego dochodzenia bytoby
nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”
nie moze by¢ i nie jest tozsame z wynagrodzeniem za nabycie prawa do utworu,
a takze, ze zastosowanie tego przepisu wymaga wykazania szkody przez powoda; -
art. 79 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. przez jego niezastosowanie w konsekwencji
nierozwazenia, czy zgdanie zamieszczenia oswiadczenia o stosownej tresci i jego

utrzymywania na stronie internetowej pozwanego miesci sie w zgdaniu usuniecia



skutkdéw naruszenia autorskich praw majgtkowych, ktérego dotyczy ten przepis.

Powodd zarzucit takze, ze zaskarzony wyrok zostat wydany z naruszeniem
prawa procesowego, tj. art. 322 k.p.c. przez jego niezastosowanie do obliczenia
wysokosci odszkodowania dochodzonego przez powoda.

Powdd wnidst o uchylenie wyroku Sadu Apelacyjnego w zaskarzonego czesci
i przekazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego rozpoznania.

Pozwany wniost o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p. w brzmieniu obowigzujgcym w dacie
orzekania przez Sad Apelacyjny, uprawniony, ktérego autorskie prawa majgtkowe
zostaty naruszone, moze zgda¢ od osoby, ktora naruszyta te prawa naprawienia
wyrzadzonej szkody: a) na =zasadach ogolnych albo b) poprzez zapfate
sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej dwukrotnosci, a w przypadku
gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktére
w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z utworu.

Sady obu instancji uznaty za wykazane, ze pozwany naruszyt autorskie prawa
majgtkowe do utworéw nabyte przez powoda od jego tworcéw na podstawie umowy
z 30 czerwca 2007 r. Gdy chodzi o wysokos$¢ roszczenia o zaptate sumy pienieznej
dochodzonego przez powoda na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p., to trzeba
wskazac, ze w wyroku z 23 czerwca 2015 r., SK 32/14 (OTK-A 2015, nr 6, poz. 84),
Trybunat Konstytucyjny uznat powotany przepis za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2
w zwigzku z art. 31 ust. 3 w zwigzku z art. 2 Konstytucji w czesci, w ktorej stanowit on
podstawe zazgdania od osoby, ktéra naruszyta te prawa, naprawienia wyrzadzonej
szkody poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej - w przypadku
gdy naruszenie jest zawinione trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore
w chwili jego dochodzenia byloby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z utworu. Granice, w jakich powyzsze roszczenie moze byc¢
skutecznie dochodzone objasnione zostalty w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej z 25 stycznia 2017 r., C-367/15 w sprawie Stowarzyszenia
Otawska Telewizja Kablowa przeciwko Stowarzyszeniu Filmowcow Polskich,

a nastepnie w nieopublikowanych wyrokach Sadu Najwyzszego z 10 listopada



2017 r.,V CSK 41/14 oraz z 20 grudnia 2017 r., | CSK 149/17.

Trafnie przyjgt Sad Apelacyjny, ze suma pieniezna, ktérej powdd moze
dochodzi¢ od pozwanego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p., odpowiadajgca
wielokrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore byloby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu nie moze by¢ utozsamiona
z kwotg, ktorg powod swiadczyt autorkom utworu na podstawie umowy z 30 czerwca
2007 r., jako wynagrodzenie za samo jego stworzenie, ale i za przeniesienie
nastepnie na powoda praw do korzystania z niego. Przez ,stosowne wynagrodzenie”
w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p. nalezy bowiem rozumie¢ takie
wynagrodzenie, jakie otrzymatby podmiot prawa autorskiego (lub praw pokrewnych),
gdyby pozwany zawart z nim umowe o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego
naruszenia (por. wyroki Sgdu Najwyzszego z 25 marca 2004 r., 11l CK 90/03, OSNC
2005, nr 4, poz. 66, z 29 listopada 2006 r., Il CSK 245/06, z 13 grudnia 2007 r.,
| CSK 321/07, z 25 listopada 2009 r., [l CSK 259/09; z 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11,
nieopublikowane). Objete art. 79 wu.p.a.p.p. formy ochrony autorskich praw
majgtkowych majg uniwersalny charakter, co tgczy sie ztym, ze uzycie ich
w wypadku konkretnego naruszenia tego prawa, wymaga dostosowania do specyfiki
danego pola eksploatacji i charakteru naruszen (por. wyrok Sadu Najwyzszego
z 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10, nieopubl.). Kwota, ktérg powdd dochodzit od
pozwanego na podstawie powotanego wyzej przepisu, jako obliczona na podstawie
wysokosci swiadczenia, ktore spetnit na rzecz autorek dzieta na podstawie umowy
przewidujgcej wynagrodzenie nie tylko za jego stworzenie i przeniesienie na powoda
praw autorskich do jego eksploatacji, ale i za inne czynnosci niezbedne do
wykonania zawartej umowy byla zapewne wyZzsza niz kwota, ktorg pozwany
zobowigzany bytby Swiadczy¢ powodowi na podstawie umowy o korzystanie
z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Trudno jednak zatozy¢, ze kwota
nalezna powodowi na podstawie art. 79 ust. 1 pkt3 p.a.p.p. nie miescita sie
w graniach wyznaczonych zakresem zgtoszonego przez niego zgdania opiewajgcego
na kwote 98.271 z. Zweryfikowanie tego stanowiska wymagato wiadomosci
specjalnych, z ktérych Sad moégt zasiegng¢ takze z urzedu (por. nieopublikowane
wyroki Sgdu Najwyzszego z 10 stycznia 2017 r., V CSK 228/16, z 17 stycznia
2017 r., IV CSK 54/16).



Niezaleznie od roszczenia o zasgdzenie Swiadczenia pienieznego na rzecz
osoby, ktorej prawa autorskie zostaty naruszone, art. 79 ust. 2 p.a.p.p. upowaznia
takg osobe do zazgdania jednokrotnego albo wielokrotnego ogtoszenia w prasie
oSwiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia sgdu wydanego w rozpatrywanej sprawie,
W sposob i w zakresie okreslonym przez sad. Przestanki zasadnosci tego roszczenia
zostaty objasnione przez Sad Najwyzszy w przytoczonym przez Sgd Apelacyjny
wyroku z 9 pazdziernika 2014 r., | CSK 563/13 (nieopubl.), w Swietle ktérego
zgtoszone przez powoda zgdanie zmierzajgce do zobowigzania pozwanego, zeby
opublikowat na swoich stronach internetowych oczekiwany przez powoda komunikat
nie miescito sie w zakresie uprawnien przewidzianych powotanym przepisem.
Trudno jednak odméwicC racji powodowi, o ile twierdzi, ze sad nie byt zwigzany
powoftang przez niego materialnoprawng podstawg dochodzonego roszczenia,
aart. 79 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. upowaznia uprawnionego, ktérego autorskie prawa
majgtkowe zostaty naruszone do zazgdania od osoby, ktéra naruszyta te prawa,
aby usuneta skutki naruszenia. Powstaje zatem nierozwazona przez Sgd Apelacyjny
kwestia, czy Zzgdanie opublikowania iutrzymywania na stronach internetowych
naruszyciela oswiadczenia, w ktorym ten przyznaje sie do dokonanego naruszenia
i deklaruje gotowos¢ powstrzymania od niego w przysztosci moze by¢é formg
zaspokojenia roszczenia przewidzianego w powotanym przepisie.

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 398 § 1 k.p.c. oraz - co do
kosztdw postepowania - art. 108 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 398* i art. 391 § 1 k.p.c.,

Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentencji.
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