Sygn. akt I ACa 227/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 paZzdziernika 2018 r.

Sad Apelacyjny w Katowicach I Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Piotr Wéjtowicz (spr.)
Sedziowie : SA Ewa Jastrzebska
SA Anna Bohdziewicz
Protokolant : Agnieszka Szymocha

po rozpoznaniu w dniu 10 pazdziernika 2018 r. w Katowicach
na rozprawie

sprawy z powodztwa P. B.

przeciwko (...) Spolce Akcyjnej w J.

o zaplate

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Bielsku-Bialej

z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt I C 162/16,

1) oddala apelacje;

2) zasadza od powoda na rzecz pozwanej 675 (sze$cset siedemdziesiat pie¢) zlotych z tytulu kosztéw postepowania
apelacyjnego.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Piotr Wojtowicz SSA Ewa Jastrzebska

Sygn. akt I ACa 227/18

UZASADNIENIE

Powod wnidst o zasadzenie na jego rzecz od pozwanej 27000,-z1, stanowigcych trzykrotno$é wynagrodzenia, ktore
byloby mu nalezne, gdyby wyrazil zgode na korzystanie ze stworzonego przezen utworu w postaci znaku graficznego



(...), oraz o zasadzenie na jego rzecz od pozwanej kosztow procesu. W piémie z dnia 17 listopada 2016 r. powod
rozszerzyl zadanie pozwu w ten sposéb, ze wnidst na podstawie art. 79 ust.1 pkt 4 cyt. ustawy o zasadzenie od pozwanej
na jego rzecz 30000,-z} z tytutu uzyskanych przez nig korzyéci w zwigzku z nieuprawnionym korzystaniem ze znaku
graficznego ,t” na etykiecie nalewki Tarniéwka, a w kolejnym pi$mie ograniczyl roszczenie o odszkodowanie do
dwukrotno$ci stosownego wynagrodzenia, ostatecznie domagajac sie z tego tytulu 17000,-z1.

Pozwana wniosta o oddalenie powodztwa i o zasadzenie na jej rzecz od powoda kosztoéw procesu. Zarzucila, ze to ona
jest dysponentem autorskich praw majatkowych do utworu stanowigcego etykiete butelki (...), zawierajacego logotyp
»t”, gdyz zostala ona wykonana w ramach obowiazkéw pracowniczych powoda. przez pozwana projektu opartego na
projekcie logotypu ,t”, ze w roku 2015 zakonczyla produkcje nalewki, a ostatnia sztuka zostal sprzedana 31 grudnia
2015 1., wreszcie ze roszczenie powoda uleglo przedawnieniu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy zasadzil od pozwanej na rzecz powoda 1100,-z}, w pozostalej cze$ci powddztwo
oddalil, umorzyt postepowanie w zakresie obejmujacym zadanie zaplaty 9000,-zt i nie obciazyl powoda kosztami
procesu. Przytoczyl Sad nastepujgce motywy swego rozstrzygniecia:

Powdd jest autorem znaku graficznego w postaci litery ,,t”, ktory stworzyl na ogloszony przez gmine T. w pazdzierniku
2007 r. konkurs. Zwyciezca konkursu o mial otrzymacé nagrode w wysoko$ci 6000,-z}, a warunkiem jej otrzymania bylo
przeniesienie autorskich praw majatkowych do zwycieskiego utworu. Powdd byt jednym z laureatéw konkursu. Po
konkursie przedstawicielem organizatora konkursu na temat promocji miasta T. i zamiaru umieszczania stworzonego
przez niego logotypu na produktach regionalnych oraz zawarcia umowy licencyjne;j.

W dniu 17 grudnia 2007 r. powdd zawarl z Gmina Miasta T. umowe, na podstawie ktorej udzielil jej licencji do logotypu
»t”. Licencja obejmowata prawo do korzystania z logotypu w zakresie utrwalania i zwielokrotniania go kazda technika,
obrotu egzemplarzami, na ktorych go utrwalono i rozpowszechniania go w inny sposob. Za udzielenie licencji ustalono
wynagrodzenie w kwocie 1000,-zl brutto. W dniu 8 sierpnia 2008 r. powod i gmina T. zawarli kolejna umowe, w ktorej
Gmina za 2000,-z} uzyskala licencje na logotyp litery do opakowania herbaty (...).

W marcu 2008 r. doszlo do spotkania, w ktérym udzial wzieli, miedzy innymi, M. B., prezydent Miasta T., prezes
zarzadu pozwanej B. B. i powod. Spotkanie dotyczylo produkeji nalewki, ktora promowalaby miasto T.. Uzgodniono
na nim, ze pozwana zajmie sie przygotowaniem produktu. W trakcie spotkania pozwana otrzymala sublicencje na
korzystanie z logotypu promocyjnego.

Pozwana do czerwca 2008 r. przygotowata produkt w postaci alkoholu pod nazwa (...). Powod uczestniczyl w
opracowaniu szaty graficznej etykiety.

Pozwana nalewke tarniéwke w butelce z etykietg zawierajgca znak graficzny ,t” produkowala do polowy roku 2013, a
sprzedawala ja do 31 grudnia 2015 r. W roku 2013 zlecila opracowanie nowej etykiety, dokonala tez zmiany butelek,
do ktorych rozlewany byl alkohol. Za projekt nowej etykiety zaplacila A. K. 116,85 zl., a za przeniesienie autorskich
prawa majatkowych — dalsze 23,37 zl.

Od 18 grudnia 2012 r. do 12 listopada 2015 r. Gmina T. kupila od pozwanej 72 butelki nalewki (48 malych i 24 duzych
butelek) lacznie za 2216,95 zl.

W dniu24 lutego 2009 r. pozwana zglosila w Urzedzie Patentowym znak graficzno-przestrzenny (...) jako tradycyjnej
nalewki z maceratu owocowego.

W dniu 12 lipca 2013 r. pow6d zaproponowal Gminie T. udzielnie licencji bezterminowo i bezplatnie. Pismem z tegoz
dnia poinformowal pozwana, ze licencja zezwalajaca na korzystanie ze znaku graficznego wygasla, i przestal jej projekt
umowy licencyjnej, proponujac wynagrodzenie w wysoko$ci 20% przychodow brutto ze sprzedazy produktow.



W dniu 9 listopada 2015 r. powod wezwal pozwana do zaniechania naruszen jego osobistych i majatkowych praw
autorskich, do zaplaty 27000,-zt odszkodowania i do wydania uzyskanych korzysci majatkowych w kwocie 100000,-z1.

Powdd pracowal u pozwanej od 2 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. na stanowisku specjalisty do spraw kreacji i
marketingu, a do 17 grudnia 2011 r. — na stanowisku projektanta graficznego. Strony zastrzegly, ze z chwilg przejecia
towaru pozwana nabywa autorskie prawa majatkowe na wszystkich polach eksploatacji do stworzonych przez powoda
w wykonaniu jego obowigzkéw pracowniczych utworéw.

Pozwana nigdy nie nabyla od powoda autorskich prawa majatkowych do logotypu ,t”. Z niekwestionowanych
okoliczno$ci wynika, ze powdd byl tworca etykiety i ze pozwana ma autorskie prawa majatkowe wylacznie do
etykiety. Art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, ze umowa o przeniesienie autorskich
praw majatkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, zadna pisemna umowa w tym
przedmiocie nie zostala jednak miedzy stronami zawarta. Powéd w ramach stosunku pracy stworzyl zawierajaca
litere znak graficzny ,t” etykiete i pozwana nabyla prawa do tego utworu, ale juz nie do logotypu, ktory byl utworem
oddzielnym. Prawo do korzystania z utworu powoda pozwana nabyla przez zawarcie w marcu 2008 r. z gming T. ustnej
umowy, tre$¢ ktoérej odpowiada umowie licencyjnej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o prawie autorskim tworca moze
udzieli¢ upowaznienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okresleniem zakresu,
miejsca i czasu tego korzystania, a gmina T. mogla udzieli¢ dalszej licencji, gdyz zawarta przez nig z powodem umowa
licencyjna na to zezwalala. Okolicznoéci, ktére doprowadzily do produkcji nalewki jako (...), i spotkania z udzialem
zainteresowanych stron Swiadcza o tym, ze umowa ta zostala zawarta z gming T., a nie bezposrednio z powodem.

Powod nie otrzymal zadnego wynagrodzenia od pozwanej, pozostajac w przekonaniu, ze zgode na korzystanie z jego
utworu pozwana posiada, gdyz udzielila jej gmina T.. Gdyby bylo inaczej, to domagalby sie on za korzystanie z jego
utworu wynagrodzenia przed wygasnieciem udzielonej gminie T. licencji. Gdyby jednak nawet przyjac, ze to powod
udzielil pozwanej licencji na korzystnie z logotypu, to mialoby ten skutek, ze licencja wygaslaby nie w grudniu 2012
r., ale w polowie roku 2013, kiedy wdrozona zostala produkcja nalewki.

W zwiazku tym, ze umowa nie okreslala terminu jej obowiazywania, po my$li art. 67 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych ekspirowata ona w dniu 17 grudnia 2012 r., z t3 tez datg pozwana stracila prawo do korzystania
z logotypu.

Powod, po ostatecznym sprecyzowaniu zadan, domagat sie odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b tej
ustawy oraz wydania utraconych korzysci na podstawie jej art. 79 ust. 1 pkt 4.

Roszczenia powoda o naprawienie szkody i wydanie utraconych korzysci podlegaly przedawnieniu na zasadach

okreslonych w art. 442" k.c. Zwazywszy na ciagly charakter czynu pozwanej, bieg terminu nalezalo liczy¢ od momentu
dowiedzenia sie przez powoda o szkodzie, a nie od momentu ustania czynu, przedawnienie roszczen powoda nastgpito
zatem w dniu 17 grudnia 2015 r. Podniesiony przez pozwang zarzut przedawnienia w czeSci dotyczacej odszkodowania
dochodzonego na podstawie art. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy jest sprzeczny z zasadami wspolzycia spolecznego. O ile
mozna przyjac, ze pozwanej umknela data wygaséniecia licencji (zwazywszy na okoliczno$ci zwigzane z jej udzieleniem
ibrak pisemnej umowy) i dlatego nie dopilnowata w terminie formalnosci zwigzanych z zawarciem umowy licencyjne;j
z powodem, to sprzedaz nalewki juz po dacie poinformowania jej o utracie tego prawa byla umySlnym naruszeniem
prawa powoda.

Zryczaltowany model odszkodowania charakteryzuje to, ze obowiazek jego zaplaty nie jest powigzany z wystapieniem
szkody po stronie uprawnionego, a wynagrodzenie stosowne w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy, to wynagrodzenie
takie, jakie otrzymalby autor, gdyby osoba, ktéra naruszyla jego prawa majatkowe, zawarla z nim umowe o korzystanie
z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Ciezar wykazania tej okolicznos$ci spoczywal na powodzie.

Biegly zakresu prawa autorskiego nie analizowal rynkowych stawek wynagrodzenia, ktére powdd moglby otrzymac,
gdyby zawarl umowe licencyjna z pozwang, a w opinii swej uznal, ze 6000,-zl, czyli kwota, za ktora kazdy z uczestnikoéw



konkursu godzil sie na przeniesienie autorskich praw majatkowych na gmine T., jest gbrna granica odszkodowania.
W tej czeSci opinia nie zastugiwala na podzielenie, kwota ustalona za przeniesienie autorskich praw majatkowych
nie moze bowiem shuzy¢ okresleniu wynagrodzenia za korzystanie z utworu powoda przez okres 3 lat. W zwigzku
z tym jednak, ze powdd nie zaoferowal zadnych dowodéw na te okolicznoé¢ (np. skladajac umowy licencyjne),
nalezalo oprzeé sie na zawartej przez niego z gming T. umowie licencyjnej i na zawieranych przez pozwana umowach
0 przeniesienie autorskich praw majatkowych do etykiet alkoholi i przyja¢, ze roczne wynagrodzenie powoda za
korzystanie z jego utworu wynie$é winno, jak zostalo to ustalone w umowie o licencje niewytaczna z Gming T., 200,-z1.

Zwazywszy na bezumowny charakter korzystania przez pozwana z logotypu za podstawe odszkodowania nalezalo
przyja¢ wynagrodzenie za udzielenie licencji niewylacznej, gdyz w okresie bezumownego korzystania z logotypu przez
pozwang, powoda nic nie ograniczalo w udzielaniu licencji innym podmiotom. Wynagrodzenie za licencje niewylaczna
jest z natury rzeczy znacznie nizsze niz za udzielenie licencji wylacznej. Wynagrodzenie w tej kwocie oznacza, ze powdd
w ciggu 30 lat otrzymalby z jednej licencji 6000,-z1, a wiec kwote, za jaka gotow byl wyzbyé sie praw majatkowych
do logotypu. Z zalaczonych przez pozwang faktur wynika, ze wynagrodzenia placone przez nig za autorskie prawa
majatkowe do etykiety nowej butelki jest nizsze, a powod nie wykazal, ze jego utwor przedstawia wieksza wartoSé.

W tej sytuacji na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy
zastosowaniu art. 322 k.p.c., zasadzié nalezalo od pozwanej na rzecz powoda 1100,-z} jako dwukrotno$é wynoszacego
550,-zt stosownego wynagrodzenia za korzystnie przez pozwanag z utworu powoda od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia
2015 r. (data sprzedazy ostatniej sztuki nalewki).

Na podstawie art. 355 k.p.c. umorzeniu podleglo postepowanie w czeSci obejmujacej zadanie zaplaty 9000,-zk
W pozostatym zakresie zadanie odszkodowawcze powoda podlegato oddaleniu.

Nie zaslugiwalo na uwzglednianie wywodzone z art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
roszczenie o zaplate 30000,-zl, i to bez koniecznoS$ci zasiegania wiadomoSci specjalnych. Jest oczywiste, ze powod
nie zostal pozbawiony zadnych korzysci, ktére w zwigzku ze sprzedaza nalewki bylyby mu nalezne, trudno bowiem
dopatrzy¢ sie zwigzku przyczynowego miedzy przychodami ze sprzedazy nalewki a korzystaniem z logotypu.
Oceniajacy te kwestie biegly wyszedl, co prawda, poza teze dowodowa, ale zawarte w jego opinii argumenty zbiezne sa z
oceng dokonang przez Sad. Wyprodukowanie nalewki wigzalo sie z wieloma elementami i dzialaniami: opracowaniem
receptury, opakowaniem i promocja. W dluzszym okresie na sprzedaz kazdego produktu, w tym alkoholu, wplyw
ma przede wszystkim jego jako$¢. Dla zwiekszenia sprzedazy logotypu ,t” na etykiecie nalewki nie mial wiekszego
znaczenia, moze poza regionem, gdzie nalewka podobna do tarniéwki byta od dawna lokalnym produktem. Nie ma
zatem podstaw do uznania, ze pozwana ze sprzedazy nalewki z logotypem ,,t” na etykiecie uzyskiwalaby korzy$ci wyzsze
niz bez niego; takze poréwnanie sprzedazy nalewki w starych i nowych butelkach wskazuje, ze nowa szata graficzna
nie wplynela na sprzedaz negatywnie.

Jako podstawe rozstrzygniecia o kosztach przywolal Sad norme art. 100 k.p.c.

W apelacji od opisanego wyzej wyroku oddalajacego jego zadanie powod zarzucil obraze art. 23381 k.p.c., art. 6 k.c.
oraz art. 322 k.p.c. i w oparciu o te zarzuty wniosl ostatecznie o zmiane tego wyroku przez zasadzenie od pozwanej na
jego rzecz 6000,-z} oraz o zasadzenie od niej na jego rzecz kosztéw postepowania apelacyjnego.

Pozwana wniosla o oddalenie apelacji i o zasadzenie od powoda na jej rzecz kosztow postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zasluguje na uwzglednienie, podniesione w niej zarzuty uznaé¢ bowiem przyjdzie za chybione.

Obrazy art. 23381 k.p.c. skarzacy upatruje w dowolnej ocenie materialu dowodowego przez pominiecie wnioskow
opinii bieglego sagdowego A. Z. oraz dowoddéw przezen przedstawionych, a dotyczacych jego kwalifikacji jako tworcy
grafiki, a takze przez uznanie za miarodajne dla okreslenia wysokoéci odszkodowania skrajne zanizone wynagrodzenie



innego podmiotu. Uchybien tego rodzaju Sad Okregowy sie nie dopuscil, a dokonana przez siebie ocene dowod6w pod
katem ich mocy nalezycie i przekonujaco umotywowal.

W pelni zgodzi¢ sie przyjdzie z Sagdem Okregowym, ze wyliczenie przez bieglego potencjalne wynagrodzenie powoda
za udzielenie licencji na korzystanie ze stworzonego przez niego znaku graficznego bylo dowolne, abstrahujace od
rodzaju ewentualnej licencji i oparte na zaplacie dokonanej przez gmine T. za nabycie autorskich praw majatkowych
do tego znaku, czyli na zdarzeniu nie przystajacym do podstawy faktycznej zadania. Trafnie przy tym Sad ten zwrdcit
uwage na to, ze korzystanie przez pozwang z utworu powoda nie pozbawialo go mozliwo$ci udzielania licencji innym
podmiotom, dla okre$lenia wynagrodzenia zatem przyjmowac nalezalo stawki jak dla licencji niewytacznej, ktore sa
oczywiScie nizsze niz te stosowane w przypadku licencji wylacznej.

Whbrew tezie skarzacego przedstawione przezen dowody nie mogly stanowi¢ podstawy do ustalenia wysokoSci
wynagrodzenia, jakie moglby on osiggnaé za udzielenie licencji na korzystanie ze stworzonego przezen znaku
graficznego. Wykazuja one jedynie jego wysokie kwalifikacje i uznanie, jakim jego prace sie cieszyly, nie daja natomiast
zadnego obrazu, jakie za owe dziela otrzymywatl wynagrodzenie. I w tym przypadku zatem shusznie Sad Okregowy
doszedl do przekonania, Ze nie mogg one stanowi¢ podstawy do czynienia w tym zakresie ustalen, a brak innych
dowodow kazat uznad, ze roszczenie powoda ponad kwote ostatecznie przyjeta nie zostato nalezycie wykazane. Wywod
powyzszy pozwala jednocze$nie na stwierdzenie bezzasadno$ci podniesionego rowniez w apelacji zarzutu obrazy art.
6 k.c., stusznie bowiem Sad Okregowy uznal, ze okoliczno$ci, od ktorych uzaleznione jest wynagrodzenie tworcy,
wykazane by¢ winny wlasnie przez niego.

Co sie z kolei tyczy przedstawionych przez pozwana dowodéw wykazujacych wynagrodzenie wyplacone A. K. za
autorskie prawa majatkowe do sporzadzonych przez nig projektow graficznych etykiet, to mialy one dla rozstrzygniecia
znaczenie drugorzedne. Nawet jesli zgodzié by sie ze skarzacym, ze jest ono skrajnie zanizone (tak tez ocenil to biegly),
nie wplywa to w jakims$ istotniejszym stopniu na szacowanie potencjalnego wynagrodzenia powoda, stanowi bowiem
jedynie pewien pomocniczy material poréwnawczy. W tym kontekscie warto zwrdci¢ jednak uwage na to, ze A. K.
oprocz zaplaty za majatkowe prawa autorskie do dziela wykonanego na zlecenie pozwanej za opracowanie same;j
koncepcji graficznej etykiet i za opracowanie kompletu indywidualnych projektow etykiet r6znych nalewek otrzymata
wynagrodzenie w kwocie znaczaco wyzszej (lacznie otrzymala 7195,50 zl brutto), co czyni je znacznie blizszym realiom
rynkowym. Kwota ta nie r6zni sie znaczaco od tej zaplaconej powodowi przez gmine T. za autorskie prawa majatkowe
tylko za jeden znak graficzny, stanowiacy p6Zniej niewielki, acz zapewne interesujacy artystycznie, element uzywanej
przez pozwana etykiety nalewki (...).

Wobec bezzasadno$ci wptywajacych na ustalenia faktyczne zarzutéw obrazy art. 23381 k.p.c. i art. 6 k.c. zarzutow
powoda, moze Sad Apelacyjny ustalenia poczynione przez Sad Okregowy zaakceptowac i uznac za wlasne.

Ta ostatnia uwaga odnosi sie w szczegblnoSci do ustalenia, ze za udzielong gminie T. licencje na korzystanie z logotypu
powdd otrzymal 1000,-z1, co — jeSli uwzgledni sie, Ze licencja wazna byla przez 5 lat — dawalo pelne podstawy
do przyjecia rocznego wynagrodzenia za korzystanie z niewylacznej licencji na poziomie wlasnie 200,-z} rocznie.
Przyjmujac taka stawke w pelni zasadnie skorzystal Sad Okregowy z mozliwosci przewidzianej w art. 322 k.p.c. i
normie tej w najmniejszym stopniu nie uchybit.

Skoro, jak trafnie ustalil Sad Okregowy, pozwana z utworu powoda korzystala przez 2 lata i 9 miesiecy (234 roku),
w przypadku istnienia umowy licencyjnej zaplaci¢é mu winna byla 550,-z1 (200,-z1 x 234), a poniewaz czynila to
bezprawnie, obowigzana jest na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zaplaci¢ mu dwukrotno$é tej kwoty, czyli wlasnie owe prawomocnie juz zasadzone od niej 1100,-z1.

W tej sytuacji dalej idgce zadanie powoda nie zastugiwalo na uwzglednienie i trafnie zostalo przez Sad Okregowy
oddalone. Zwréci¢ jedynie przyjdzie uwage na wadliwie wskazana podstawe rozstrzygniecia o kosztach. W motywach
wyroku oczywiScie blednie napisano, ze koszty zostaly wzajemnie zniesione na podstawie art. 100 k.p.c., podczas gdy



w istocie Sad nie obcigzyl powoda kosztami procesu, a podstawa tego orzeczenia winna by¢ norma art. 102 k.p.c.
Uchybienie to nie miato jednak zadnego wplywu na sposdb rozpoznania apelacji i z tej przyczyny bylo pomijalne.

Z powyzszych wzgledow, skoro apelacja okazala sie by¢ bezzasadng, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekl
jak w sentencji.

Rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego podstawe swa znajduje w normach art. 9881 i §3 k.p.c. oraz
§10 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z §2 pkt 3 rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 22 paZdziernika 2015 r. w sprawie
oplat za czynnoS$ci radcéw prawnych.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Piotr Wéjtowicz SSA Ewa Jastrzebska



