Sygn. akt V ACa 922/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2016 1.

Sad Apelacyjny w Gdansku — V Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Zbigniew Kozma (spr.)

Sedziowie: SA Katarzyna Przybylska

SO del. Teresa Karczynska - Szumilas

Protokolant: stazysta Barbara Tobiasz

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gdanisku na rozprawie
sprawy z powbdztwa (...)w B.

przeciwko (...) Spolce z ograniczona odpowiedzialnos$cia z siedzibg w B.
o ustalenie i ochrone praw autorskich

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w B.

z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 376/13

I. oddala apelacje;

II. zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 270 (dwieécie siedemdziesiat) zlotych tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.

Na oryginale wlaéciwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 922/15

UZASADNIENIE

Powod, (...)w B., wniost o ustalenie istnienia prawa autorskiego do (...) (...) po stronie powoda oraz wniost o
nakazanie pozwanemu wydania (...), jak rowniez powo6d wniost o nakazanie pozwanej, (...) Spolce z o0.0. z siedzibg
w B., zaniechania naruszania i usuniecie jego skutkéw, naprawienia przez pozwana wyrzadzonej powodowi szkody
poprzez zaplate trzykrotnej wysokoSci stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego dochodzenia byloby nalezne
tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na skorzystanie ze (...) (...), 0 nakazanie pozwanemu wydania powodowi
uzyskanych korzysSci z tytulu korzystania z przedmiotowego dziela oraz podanie przez pozwang do publicznej
wiadomoSci czesci albo calo$ci orzeczenia Sadu w rozpatrywanej sprawie, w sposob i w zakresie okreslonym przez
Sad, jak rowniez o zasadzenie kosztow procesu.



Pozwany, (...) Spotka zo.0. z siedzibg w B., wniost o oddalenie powodztwa i zasadzenie kosztéw procesu wedlug norm
przepisanych.

Powdd, pismem z dnia 14 pazdziernika 2013 roku, cofnal roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej powodce z
punktu 2 pozwu, zmodyfikowal roszczenie o nakazanie pozwanemu wydania powodce korzyéci uzyskanych z tytulu
korzystania z przedmiotowego dziela w ten sposob, ze wniost o zobowiazanie pozwanego do wskazania przypadkow
korzystania z dziela po dniu 5 maja 2003 roku, wskazania uzyskanych korzysci i zasadzenia ich na rzecz powodki, oraz
zmienit zadanie podania przez pozwanego treéci orzeczenia Sadu, poprzez podanie orzeczenia Sadu w tej sprawie na
lamach branzowego pisma powodki, ktorego tytul i wydawce powdd miat podac na rozprawie.

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Sad Okregowy w Bydgoszcz ustalil, ze powodowi przyslugujg prawa autorskie
majatkowe do znaku przestrzennego w postaci (...) (...), zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod numerem
R- (...), umorzyt postepowanie w zakresie zagdania powoda naprawienia szkody, oddalil powb6dztwo w pozostalym
zakresie, zasadzit od pozwanego na rzecz powoda kwote 397 zlotych tytulem zwrotu kosztoéw procesu oraz nakazatl
zwr6cic ze Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w B. na rzecz powoda kwote 843 zlotych tytulem kosztéw sadowych.

Sad Okregowy ustalil w niniejszej sprawie, ze w 1999 roku R. K., ktéry od 1998 roku byl dyrektorem (...), zlecit
wykonanie (...) A. D. (1) (...), ktéra mialby by¢ nagroda, wreczang w ramach targow (...). Przygotowujac targi w
przedmiocie(...) organizatorzy zastanawiali sie nad tym, co mialo by¢ nagroda i to R. K. wpadl na koncepcje, aby byla
to (...) i nakreslil jej zarys na kartce papieru. Skontaktowal sie z A. D. (2) w sprawie swojego pomystu, wskazujac na
symbol(...), po czym A. D. (1) wykonal rysunki i szkice projektu (...) R. K. zaakceptowal projekt, na podstawie ktérego A.
D. (1) wykonal projekt z gliny, a nastepnie wykonal odlew (...). W 2000 roku R. K. chcial zmienié cokol (...) na wyzszy,
i A. D. (1) wykonal rysunek zmienionego cokolu, ktéry R. K. zaakceptowal na szkicu zmienionej (...). Umowa z dnia 5
maja 2003 roku autor (...), A. D. (1), przenioésl na nabywece, (...)z siedziba w B., calo$¢ majatkowych praw autorskich
do (...) (...) oraz jej wizerunku, jakie przystugiwaly zbywcy do dziela plastycznego przedstawiajacego (...) tytut (...),
stanowigcego nagrode okolicznoSciowa w tej branzy wykonanej. Za przeniesienie majatkowych praw autorskich
zbywca otrzymat wynagrodzenie w kwocie 3.130 zlotych. W zakresie skladnikéw majatkowych i niemajatkowych (...)z
siedzibg w B. jest nastepca (...), ktora to przekazala m.in. skladniki majatkowe w postaci (...)oraz prawo przyznawania
nagrody (...).(...)powstalo w 2002 roku. Pierwszym prezesem byl R. K.. Od 2003 roku prezesem zostal M. K.. Wowczas
A. D. (1) zostal poproszony o zaprojektowanie symbolu na targi(...). A. D. (1) poinformowal wéwczas, ze jest autorem
takiej (...) i moze przenie$c do niej prawa autorskie, co nastgpito umowa z dnia 5 maja 2003 roku. Do

roku A. D. (1) wykonywal (...) cyklicznie co dwa lata na potrzeby targow, za ktore otrzymywal wynagrodzenie. W 2008
roku powstal spor w tamach organizatoréw targéw. (...) (...) stanowila nagrode na (...), jak réwniez w roku 2000 i
2001, a pozniej cyklicznie co dwa lata pod egida (...), do 2008 roku. Od maja 2002 roku R. K. jest pracownikiem
pozwanej spotki. Mowil

przy tym, ze jest pomystodawca projektu (...), nie zadal wynagrodzenia za przeniesienie praw do (...) od spolki. Takze
pozwany w 2003, 2004 i 2005 roku przyznawal nagrody w postaci (...) (...). Pismem z dnia 11 paZdziernika 2010
roku pozwany wezwal powoda do zaprzestania korzystania ze znaku towarowego (...) w ramach prowadzonej przez
siebie dzialalno$ci. Pismem z dnia 20 pazdziernika 2009 roku powdd zwroécil sie do pozwanego z wola nabycia praw
do (...) (...). W 2002 roku pozwany zgtosil do ochrony znak przestrzenny (...), jak réwniez znak towarowy slowa
»(...)”, 1 takie §wiadectwa ochrony uzyskal. Do uzyskania ochrony nie bylo wymagane o$wiadczenie tworcy znaku o
przystugujacych prawach autorskich, i takie o§wiadczenie w tym postepowaniu nie zostato przedlozone. Powod wniost
0 uniewaznienie prawa ochronnego pozwanego na znak towarowy i przestrzenny, (...) (...) i obecnie postepowanie
w tym przedmiocie zostalo zawieszona do czasu ustalenia istnienia prawa autorskiego do (...) (...). W dokumentacji
znaku w Urzedzie Patentowym nie ma informacji o autorstwie znaku, procedura nie przewiduje obowiazku ani nawet
mozliwoéci podania przez zglaszajacego informacji o autorze znaku. Wydane zostalo Swiadectwo rejestracji znaku
towarowego(...)w postaci spornej (...), na rzecz pozwanego z mocg od dnia 21 listopada 2009 roku. Biuro wlasciwe w
sprawach rejestracji znakow towarowych na obszarze Unii Europejskiej przyjmuje zgloszenia znakdw towarowych po
zlozeniu prawidlowego podania, nie wymaga podania autora znaku, podobnie jak Urzad Patentowy. Postac¢ ustalong



utworu w postaci (...) (...) stworzyl A. D. (1), a utwoér jest wyrazony w postaci figury przestrzennej — (...) i to
ona jest przedmiotem prawa autorskiego. Ochrona moze by¢ objety wylacznie sposéb wyrazenia, w postaci figury
przestrzennej (...). Ochrona nie sa objete inne sposoby wyrazenia, jak rysunki i szkice, ktéra sg innym sposobem
wyrazenia. Takze pomysly i idee nie sg chronione prawem autorskim.

Sad Okregowy na wstepie podnidsl, ze powdd mial interes prawny w zgloszeniu zadania ustalenia istnienia po jego
stronie prawa autorskiego do (...) (...), na podstawie art. 189 k.p.c. i orzecznictwo dopuszcza mozliwo$é dokonania
takiego ustalenia.

W ocenie Sadu Okregowego zgdanie powoda nalezalo uwzglednié. Sgd miedzy innymi zwrdcil uwage na okoliczno$é,

ze zgodnie z art. 1 ust. 2" ustawy prawo autorskie ochrong objety moze byé wylgcznie sposéb wyrazenia, a nie s3 objete
ochrong odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne. Sad zaznaczyl, ze

przepis ten nie obowigzywat w dacie powstania (...), bowiem wszedl w zycie w dniu 1 stycznia 2003 roku, ale jest
wyrazem pewnego zalozenia ustawodawcy, co nalezy obja¢ ochrona prawa autorskiego, ktore skonkretyzowal trescia
wprowadzonego przepisu. Nadto Sad stwierdzil, ze przepis art. 1 ust. 3 ustawy w brzmieniu, ze utwor jest przedmiotem
prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociazby miat postaé nie ukoficzona, obowigzywal zar6wno w dacie powstania
(...), jak i obecnie. W zwiazku z tym Sad wskazal, ze z ustalonego stanu faktycznego wynika, iz R. K. byl jedynie
pomystodawca (...), wskazal na pewng idee w tym przedmiocie, ktéra z mocy ustawy nie stanowi utworu i nie podlega w
zwigzku z tym ochronie praw autorskich. Zdaniem Sadu Okregowego potwierdzeniem tego jest to, ze szkice znajdujace
sie w aktach sprawy, zostaly sporzadzone (...) i to one stanowily podstawe do wykonania fizycznego (...). Sam R. K.
wlasnorecznie zatwierdzil jeden z projektow (...), jako nagrody na targach(...)w 2000 roku, co w ocenie Sadu stanowi
takze wiarygodny dowod na to, ze réwniez w przypadku wezesniejszego projektu nagrody w 1999 roku, to wykonawca
(...)A. D. (1) wykonal projekt (szkic, rysunek) graficzny, ktory zostal zaakceptowany przez dwczesnego (...). Niezaleznie
od tego Sad zaznaczyl, ze takze sam rysunek czy szkic moze by¢ uznany za utwory objete prawem autorskim, ale
ochrona ta rozcigga sie wylacznie na te szkice czy rysunki, ktére sa odrebnymi postaciami utworu, natomiast wykonana
(...) jest odrebnym utworem, wyrazonym sposobem (...), podlegajacym odrebnej ochronie, i to ona byla przedmiotem
ustalenia w tej sprawie.

Sad Okregowy umorzyt postepowanie w zakresie zadania powoda naprawienia szkody, albowiem w tej czes$ci powod
cofnal powodztwo, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 203 § 1i 4 k.p.c.

Sad oddalit powodztwo w pozostalym zakresie. Pow6d wnosil bowiem takze o nakazanie pozwanemu wydania (...)
(...), o nakazanie zaniechania naruszania i usuniecie jego skutkow, o nakazanie pozwanemu wydania powo6dce korzy$ci
uzyskanych z tytulu korzystania z przedmiotowego dziela w ten sposob, aby zobowiazaé przez Sad pozwanego do
wskazania w odrebnym o$wiadczeniu przypadkéw korzystania z przedmiotowego dziela po dniu 5 maja 2003 roku,
wskazania uzyskanych korzysci i zasadzenia ich na rzecz powodki, oraz o podanie przez pozwanego orzeczenia Sadu
w tej sprawie poprzez publikacje na lamach branzowego pisma powodki, ktérego tytul i wydawce mial poda¢ powdd
na rozprawie. Powdd nie sprecyzowal ostatecznie publikatora, w ktéorym

mialoby zosta¢ podane do wiadomoSci orzeczenie Sadu, za$ w zakresie wydania korzySci niejako przerzucil obowigzek
wykazania tej okolicznoéci i kwoty na pozwanego, co Sad Okregowy uznatl za niedopuszczalne.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl zgodnie z zasada odpowiedzialnoéci za wynik procesu.

Od powyzszego wyroku apelacje wniost pozwany, zaskarzajac go w czesci uwzgledniajacej powodztwo, orzekajacej o
kosztach procesu i nakazujace zwrdcié za Skarbu Panstwa koszty sadowe.

Skarzacy wyrokowi zarzucil:

1. obraze prawa materialnego w postaci naruszenia przez Sad art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631) poprzez niewlasciwe zastosowanie przepisu i



przyjecie przez Sad pierwszej instancji, ze pomyst §wiadka R. K. stanowil li tylko idee, niekorzystajgca z ochrony
prawnoautroskiej, podczas gdy pomyslt ten przedstawial szczego6lne cechy indywidualizujace (...), w konsekwencji
czego winien zostac objety ochrong wynikajaca z prawa autorskiego;

2. obraze prawa materialnego w postaci naruszenia przez Sad art. 1 ust. 2' prawa autorskiego poprzez jego
zastosowanie jako wskazowki dla wykladni przepisu art. 1 ust. 2 prawa autorskiego, pomimo nieobowigzywania
przedmiotowego przepisu w dacie powstania (...);

3. obraze prawa procesowego w postaci naruszenia przez Sad art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie wadliwej,
sprzecznej z zasadami logiki, wiedzy i do$wiadczenia zyciowego oceny dowodow, w szczegoélnoSci w zakresie opinii
bieglego J. C. (zar6wno opinii gtownej, jak i opinii uzupelniajacej) i oparcie wyroku na ocenach formutowanych przez
bieglego, podczas gdy materia, objeta tezami dowodowymi nie nalezala do sfery wiadomoSci specjalnych, a oceny
prawne co do autorstwa spornej (...) winny by¢ dokonywane w oparciu o pozostaly material dowodowy zgromadzony
w sprawie - co doprowadzilo do btednej oceny w zakresie przypisywania autorstwa (...) A. D. (2) w sytuacji, gdy ten
wykonal jedynie odlew - tzw. corpus mechanicum - (...) zaprojektowanej i wymys$lonej przez R. K., co z kolei mialo
bezposredni wplyw na uwzglednienie powddztwa w zakresie wskazanym w punkcie pierwszym zaskarzanego wyroku.

W oparciu o powyzsze zarzuty skarzacy wniost o zmiane wyroku w jego zaskarzonych czeéciach poprzez oddalenie
powddztwa i wydanie stosownych do tego rozstrzygnie¢ o kosztach postepowania, a takze o zasadzenie od powoda
na rzecz pozwanego kosztéw procesu wraz z kosztami zastepstwa adwokackiego za obie instancje, ewentualnie o
uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sadowi
pierwszej instancji.

W odpowiedzi na apelacje powdd wnidst o jej oddalenie w calosci oraz o zasadzenie na rzecz powddki kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja - jako bezzasadna - podlega oddaleniu.
Sad Apelacyjny podziela prawidlowe ustalenia poczynione przez Sad Okregowy i przyjmuje je za wlasne.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnoéci do zarzutdw naruszenia prawa procesowego nalezy stwierdzi¢, ze zarzut
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. jest niezasadny. Koncentruje sie on w przewazajacej mierze na argumentach
zmierzajacych do wykazania, ze ustalenia faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy oparte zostaly na wnioskach
opinii sporzadzonej przez bieglego, ktérej materia objeta tezami dowodowymi nie nalezala do sfery wiadomosci
specjalnych. Nie mozna zaakceptowac takiego zarzutu. Ustalenia faktyczne w sprawie zostaly sporzadzone na
podstawie wyczerpujacej analizy obejmujacej calo$¢ materialu dowodowego, a zatem nie tylko na podstawie opinii
sporzadzonych przez bieglego, ale takze na podstawie innego materialtu dowodowego. Oznacza to, ze Sad przy
konstruowaniu stanu faktycznego positkowal sie jedynie opiniami sporzadzonymi przez bieglego J. C.. Nie sposéb
zgodzi¢ sie, ze opinie te swoja treScia wylacznie wkraczaja w obszar stosowania prawa, a $§wiadczy¢ ma o tym zakres
tezy, ktory zmierzal do ustalenia autorstwa (...). Niewatpliwie pozwolily one stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie
wystepuja dwie odrebne formy wyrazenia - jedna jest(...)(...), a druga szkic. Jezeli nawet w tresci opinii znalazly sie
odwolania do kwestii dotyczacych stosowania prawa, to Sad nie jest nimi zwigzany i korzysta jedynie z tej cze$ci opinii,
ktéra odnosi sie do materii wymagajacej wiedzy specjalnej. Nalezy tez wskazac¢, ze opinia odnosila sie do istotnych
kwestii dla rozstrzygniecia problemu z ustaleniem cech pozwalajacych na stwierdzenie, czy przejawy dzialania

pozwanego stanowig o tym, Ze jest on tworcg utworu w postaci (...). Nie ma racji skarzacy, gdy twierdzi, ze nie daje ona
wystarczajacej odpowiedzi w zakresie ustalenia wystapienia momentéw kreacyjnych. W opinii uzupelniajacej biegly
wyraznie wskazal, ze dzialalno$¢é tworcza w odniesieniu do utworu w postaci (...) wystapila na etapie tworzenia (...), na
pewno od momentu przyjecia zlecenia, do momentu ustalenia utworu, to znaczy do momentu gdy (...) przyjela jako
przedmiot trojwymiarowg postaé ukonczona. Dodatkowo stwierdzil, Ze nie mozna poré6wnywaé utworéw wyrazonych



w dwoch technikach. Szkic jest szkicem na papierze i jako taki moze by¢ przedmiotem prawa autorskiego. Wskazal
rowniez, ze w aktach sprawy nie znalazt szkicu, ktory pozwolilby na przestrzenne odwzorowanie.

Nie mozna takze podzieli¢ zapatrywania skarzacego, ze Sad w zaden spos6b nie odniost sie do tresci odwiadczenia A.
D. (1), w ktérym to $wiadek deklaruje wykonanie dziela w postaci (...) (...) na zamowienie R. K., reprezentujacego
(...), podczas gdy z pozostalego materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, ze (...) funkcjonowala juz
w obrocie od roku 1999. Z lektury uzasadnienia wyroku wynika, ze Sad zwrdcil uwage, iz $wiadek W. P. potwierdzil,
ze W 1999 r. widzial inne szkice niz te okazane mu na rozprawie, co zdaniem Sadu Okregowego potwierdzalo fakt
nakre§lenia pomystu na papierze. W tym kontekscie Sad jednocze$nie zauwazyl, ze okoliczno$é, czy byly rysunki i
szkice nakreslone przez R. K., czy tezich nie bylo, nie mialo decydujacego znaczenia w sprawie, albowiem przedmiotem
procesu bylto zgdanie ustalenia prawa do znaku przestrzennego w postaci (...). Niezasadnie rowniez pozwany podnosil,
ze Sad nie odni6st sie do wyrazenia przez powoda woli nabycia praw autorskich do przedmiotowej (...) od pozwanego.
Sad wuzasadnieniu wyroku stwierdzil, ze bez znaczenia prawnego bylo to, ze powdd w 2010r. zwrdcil sie do pozwanego
o mozliwo$¢ nabycia praw do (...), gdyz jak zeznatl M. K. shuzylo to probie uporzadkowania sprawy i nabycia praw do
patentu i Sad Apelacyjny te ocene w calo$ci podziela.

Nie moga rowniez odnie$¢ oczekiwanego przez skarzacego skutku argumenty zmierzajace do wykazania, ze Sad
dopuscil sie obrazy prawa materialnego w postaci naruszenia art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631) poprzez niewlasciwe zastosowanie
przepisu i przyjecie, ze pomyst §wiadka R. K. stanowit li tylko idee, niekorzystajaca z ochrony prawnomaterialnej. W
ocenie Sadu Apelacyjnego prawidlowo

Sad Okregowy stwierdzil, ze w kontekScie ochrony prawnoautorskiej odnoszacej sie do utworu w postaci (...) R. K.
moze by¢ traktowany jedynie jako jego pomyslodawca. Nie mozna podzieli¢ zapatrywania skarzacego, ze do wniosku
takiego doprowadzila btedna wykladnia definicji utworu. Nie wywolalo w szczego6lnoéci takiego bledu odwolanie sie

w treéci uzasadnienia wyroku do art. 1 ust. 2" ustawy stanowiacego, ze ochrona objety moze byé wylgcznie sposéb
wyrazenia, a nie s objete ochrona odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne.
Sad zaznaczyl, ze przepis ten nie obowiazywal w dacie powstania (...), niemniej nie mozna przeoczy¢, ze przed jego
wprowadzeniem do ustawy, obowigzywat art. 1 ust. 3, zgodnie z ktéorym utwor jest przedmiotem prawa autorskiego od
chwili ustalenia, chociazby mial posta¢ nieukonczona. Ponadto pojecie utworu w rozumieniu, do ktérego odwolal sie
Sad Okregowy obowiazywalo w doktrynie i orzecznictwie przed wprowadzeniem przywolanej regulacji. Jak zauwazyt
Sad Najwyzszy w orzeczeniu z dnia 31 grudnia 1974 r., I CR 659/74, LEX nr 64 198, ochronie prawa autorskiego
podlega nie temat, lecz jego indywidualizacja (postac i koncepcja bohatera oraz innych postaci, ich losy, okreslone
sytuacje, opisy itd.). Niezaleznie od tego trafnie Sad pierwszej instancji wyjasnil, Ze sam rysunek czy szkic moze by¢
uznany za utwoér objety prawem autorskim, ale ochrona ta rozciaga sie wylacznie na ten szkic czy rysunek.

Z tych przyczyn Sad Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. oddalil apelacje pozwanego jako bezzasadna.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c., ustalajac, ze w ich sklad wchodzi
wynagrodzenie pelnomocnika pozwanego w stawce okre§lonej oparciu o § 11 ust.l pkt 2 w zwigzku z § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz. U. z 2013r. poz. 461 ze zm.).



