Sygn. akt IV CSK 504/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2011 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczacy)
SSN Marian Kocon

SSN Marta Romanska (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa Barttomieja P.

przeciwko Zaktadowi Doswiadczalnemu E. — S. Spétce Akcyjnej z siedzibg w P.
o ochrone praw autorskich i zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 25 marca 2011 r.,

skargi kasacyjnej powoda

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 20 maja 2010 .,

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiajac temu
Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Powdd - Barttomiej P. wnidést o nakazanie pozwanemu Zakfadowi
Doswiadczalnemu ,E.- S.” SA w P. dokonania czynnosci prowadzgcych do
usuniecia skutkdw naruszenia jego praw autorskich do obudowy ultrasonografu A.
oraz 0 zasgdzenie od pozwanego kwoty 60.000 zt, jako wynagrodzenia za
korzystanie z jego praw autorskich do tego utworu. Jako podstawe roszczen
wskazat art. 78 i art. 79 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 631 ze zm.; dalej — pr. aut.).
Zaktad Doswiadczalny ,E.- S.” SA w P. wniést o oddalenie powddztwa.

Wyrokiem z 10 marca 2010 r. Sad Okregowy oddalit powddztwo,
a wyrokiem z 20 maja 2010 r. Sad Apelacyjny oddalit apelacje powoda od tego

orzeczenia.

Za podstawe rozstrzygnie¢ Sady obu instancji przyjety ustalenie, ze
w 1994 r. powdd wykonywat na rzecz pozwanego prace graficzne, poczgtkowo
w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej ,A. |.”, a pdzniej w ramach
Sp. z o0.0. ,S. I.”. Pozwany jest zaktadem doswiadczalnym PAN projektujgcym,
konstruujgcym i produkujgcym urzadzenia ultradzwieckowe, w szczegolnosci
ultrasonografy. W 1995 r. pozwany zaplanowat zmiane obudowy ultrasonografu TS-
1000 exd, tak by monitor wbudowany zostat do wnetrza aparatu, przy
pozostawieniu tych samych modutéw i urzadzeh. Powdd zaproponowat korekte
lukéw i krawedzi na obudowie urzadzenia i nadanie nowej formy plastycznej bryle
narysowanej przez pracownika pozwanego oraz pomoc W nawigzaniu kontaktu z
pracownig modelarskg, ktora wykona prototyp obudowy. Powdd uzyskat od
pozwanego niezbedne informacje, konieczne do wdrozenia projektu i w ramach
dziatalnosci Spoftki ,S. I.”, przy wykorzystaniu jej oprogramowania i komputera,
podjgt prace nad projektem obudowy ultrasonografu, zakonczone przygotowaniem

modelu przestrzennego.

Powdd przedstawit pozwanemu nowy wyglagd obudowy w postaci
renderingdw i trojwymiarowej animacji, zas rysunki komputerowe przekazat do
pracowni modelarskiej, w ktorej tworzony byt model obudowy ultrasonografu.
Wykonanie modelu odbywato sie etapami, w trakcie ktérych pod nadzorem powoda

korygowano obudowe. W kohcowej fazie wykonania modelu — formy obudowy



w modelarni obecny byt pracownik pozwanego, ktory odebrat wykonany model
obudowy. Pozwany zapfacit pracowni modelarskiej za wykonanie modelu. Forma
obudowy przekazana zostata do firmy ,U.” zajmujgcej sie wykonywaniem obudow,
a tam wykonano nowg forme, w ktérej z udziatem pracownika pozwanego
wprowadzono zmiany w sposobie montazu ostony monitora (montaz od zewnatrz),
sposobie montazu rgczki, w konstrukcji zagtebienia w gornej czesci obudowy
i zagtebienia na klawiature. Nowg forme obudowy pozwany dostarczyt do firmy,
w ktorej wykonano model z laminatu, a na nim korygowano symetrie, promienie,
ptaszczyzne, zagtebienie na klawiature i tylng Sciane obudowy. W trakcie
wdrazania obudowy do produkcji wykonawca obudow kontaktowat sie z powodem,
a dokumentacje potrzebng do obrobki obudowy otrzymat od pracownika

pozwanego.

Wspotpraca pozwanego ze Spétkg ,S. |I.” zakohczyta sie w lutym 1996 r.
Pozwany sprzedawat ultrasonograf w nowej obudowie z nazwg handlowg A. od
jesieni 1996 r. do 2006 r. W lipcu i sierpniu 1995 r. oraz w marcu 1996 r. Spétka ,S.
|.” wystawita obcigzajgce pozwanego faktury na tgczng kwote 4.000 zt za projekt
wzorniczy obudowy ultrasonografu TS-1000 exd (za trzy etapy). Pozwany zapfacit
naleznosci stwierdzone tymi fakturami. W marcu 1997 r. powod zazgdat od
pozwanego zawarcia umowy o tantiemowym rozliczeniu ze sprzedazy
ultrasonografbw w wysokosci 1% ceny sprzedazy, wskazujgc, ze jest
wspotautorem urzgdzenia. Pozwany odmdwit, uznajgc, ze powdd uczestniczyt
w projektowaniu obudowy, a nie urzadzenia i za to mu zaptacono. Powdd
pozostawit w siedzibie pozwanego pismo datowane na 13 marca 1997 r.,
pochodzgce od Spdtki ,S. |.”, wzywajgce pozwanego do zawarcia umowy
upowazniajgcej do wykorzystania projektu ultrasonografu, z zagrozeniem
wystgpienia o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z projektu. Pismem
z 3 lipca 2002 r. powod wezwat pozwanego, by ten zaprzestat korzystania

z projektu autorskiego. Pozwany nie odpowiedziat na wezwania.
Od 1999 r. pozwany rozpoczat produkcje ultrasonograféow Desmin
poczatkowo w dwoch, a pdzniej w osmiu wersjach, ktore réznig sie od siebie

obudowg i elektronikg. Obudowy do USG Desmin i Desmin-H oraz pozostatych



wersji obudowy tego ultrasonografu stworzone zostaty przez pracownikdw

pozwanego.

Powdd byt prezesem jednoosobowego zarzadu Spétki ,S. 1.7, jej jedynym
wspolnikiem, lecz nie zawat ze Spoétkg na piSmie umowy o prace. Spotka ta w
latach 1995-1997 nie zatrudniata Zadnych pracownikéw, cho¢ prowadzita
dziatalnos¢ gospodarczg organizowang przez powoda, z ktérej powod czerpat
korzysci. Zamodwienie na wykonanie dzieta zawsze przyjmowata Spétka, a powdd
fizycznie to dzielo wykonywat korzystajgc z urzgdzen Spétki (komputerow,
oprogramowania, lokalu). Spotka zbywata dzieto wytworzone przez powoda

I pobierata wynagrodzenie.

W Swietle powyzszych okolicznosci, Sad pierwszej instancji uznat, ze powdd
byt twércg obudowy ultrasonografu A., a dzieto to zostato ustalone, poczatkowo
w odrecznych szkicach, renderingach, a nastepnie w modelu obudowy
wykonanym pod nadzorem autorskim powoda. Od momentu ustalenia utworu stat
sie on przedmiotem ochrony przewidzianej w prawie autorskim i przedmiotem
autorskich praw osobistych powoda. Obudowa Desmin jest natomiast dzietem
pracownikOw pozwanego, niezaleznym od koncepciji i prototypu urzgdzenia A. Ma
ona cechy samodzielnej tworczosci i cechy odrézniajgce od obudowy prototypu i
koncepcji stworzonej przez powoda. Powdd nie jest ,twdrcg ultrasonografu”, bo
ultrasonograf to przede wszystkim okreslone urzgadzenia elektroniczne,
a opracowanie obudowy dla nich nie uprawnia powoda do przypisania sobie

wspotautorstwa catego urzgdzenia.

Zdaniem Sadu pierwszej instancji, uzgodnienia, ktérych dokonywat powdd
z pracownikami pozwanego prowadzity do zawarcia miedzy Spétkg ,S. I
a pozwanym ustnej umowy o0 sprzedaz projektu wzorniczego obudowy
ultrasonografu. Sprzedawcg byta Spoétka ,S. I.”. Pozwany odebrat dzieto i zaptacit
za nie Spotce ,S. .7, ktora wystawita fakture. Spoétki zawarty zwyktg umowe o
dzieto, lecz skoro dzieto stworzone przez powoda zawiera elementy tworcze, to do
stosunku prawnego tgczgcego strony w zakresie, w jakim dzieto jest utworem

”

stosowacC nalezy przepisy prawa autorskiego. Spétka ,S. I.” wzywata nastepnie

pozwanego do zawarcia z nig, jako podmiotem majgtkowych praw autorskich do



utworu stworzonego przez powoda, pisemnej umowy o0 korzystanie z projektu.
Powdd nie pobierat wynagrodzenia autorskiego od swojej Spotki, pracowat na jej
rzecz, a wszystko, co stworzyt (jako twodrca) stawato sie tzw. ,utworem
pracowniczym” (art. 12 i 13 pr. aut.). Sad pierwszej instancji uznat, ze gdyby
odrzuci¢ stanowisko o pracowniczym charakterze utworu wykonanego przez

powoda, to nalezatoby przyja¢, ze powoda i Spoétke ,S. |.” tgczyta umowa
przenoszgca autorskie prawa majgtkowe lub co najmniej umowa udzielenia licenciji

niewytaczne;j.

Sad Apelacyjny zakwestionowat stanowisko o pracowniczym charakterze
utworu wykonanego przez powoda i przyjat, ze projekt obudowy nie byt utworem
pracowniczym, gdyz nie powstat jako efekt wykonywania obowigzkéw ze stosunku
pracy. Powoda nie tgczyta ze Spotkg umowa o prace, charakteryzujgca sie
obowigzkiem osobistego $wiadczenia pracy, odptatnoscia i podlegtoscig
(podporzadkowaniem) pracownika przetozonym oraz ryzykiem po stronie zaktadu
pracy (art. 22 § 1 k.p.). Powoda nie fgczyta tez ze Spétkg ,S. I.” inna umowa (o
dzieto, zlecenie), cho¢ niewatpliwie byt on jedyng osobg dziatajgcg w imieniu tej
Spotki, jako jej jednoosobowy zarzad i faktyczny pracownik. Powod byt autorem
spornego utworu, jak i kazdego innego wytworzonego w tym czasie. Nigdy tez nie
przeniést formalnie na Spoétke ,S. |.” Zzadnych praw autorskich w jakiejkolwiek
pisemnej formie, a w toku procesu jedynie deklarowat, ze miat dopiero zamiar tak
uczyni¢, w zaleznosci od tego, czy jego utwoér (obudowa USG A.) zostatby
wprowadzony do produkcji i obrotu. Sad Apelacyjny zaakceptowat jednak
stanowisko, ze powdd zawart ze Spétkg ,S. I.” umowe o licencje niewytgczng (art.
53 w zw. z art. 41 ust. 2 pr. aut.). Za prawidtowe uznat takze stanowisko Sadu

pierwszej instancji co do kwalifikacji umowy tgczacej pozwanego i Spotke ,S.1.”.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majgtkowych i umowa
zastrzegajgca wytgcznos¢ korzystania z utworu (licencja wytgczna) wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 53 i 67 ust. 5 pr. aut.), a umowa
licencyjna wskazania po6l eksploatacji, na jakich prawo korzystania z utworu zostaje
przeniesione na nabywce. Spdtka ,S. I.” i pozwany zwarli umowe o0 przeniesienie
autorskich praw majatkowych do projektu obudowy ultrasonografu bez zachowania

formy pisemnej, jednakze ta czynnoS¢ dokonana bez zachowania wymaganej



formy spetnia wymagania stawiane innej czynnosci, a ocena jej skutkdw z punktu
widzenia tej innej czynnosci zmierza do utrzymania w mocy choéby ograniczonej
skutecznosci oswiadczen woli ztozonych przez strony. Na gruncie przepisow prawa
autorskiego mozna przyjg¢ konwersje niewaznej umowy o przeniesienie autorskich
praw majgtkowych na umowe licencyjng niewytgczng. Obie Spotki wykonaty
niewazng umowe (dostarczenie utworu odpowiadajgcego ustnym uzgodnieniom,
odebranie go i zaptacenie uzgodnionego wynagrodzenia), a przy tym pozostawaty
w statych kontaktach, wspoétpracowaty przy tworzeniu dzieta, jego wydaniu, a
ostatecznie przy wystawieniu faktur za poszczegolne etapy wykonania dzieta.
Wykonanie niewaznej umowy samo przez sie jej nie sanuje, nie eliminuje skutku
niewaznosci, niemniej jednak stanowi zrodto nowej sytuacji prawnej, ktorego nie
mozna zignorowac, gdyz strony sktadajg oswiadczenia woli po to, by wywotac
pewne skutki prawne. Pozwany zaptacit kwote 4.000 zt za projekt wzorniczy
obudowy ultrasonografu i otrzymat ten projekt w formie szkicow i prototypu
obudowy od Spétki ,S. I.”. Miedzy Spoétkg ,S. I.” a pozwanym doszio zatem do
zawarcia umowy, ktorej przedmiotem byto udzielenie zezwolenia na
nieograniczone w czasie korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji,
bowiem chociaz strony nie okreslity wyraznie tego pola eksploataciji, to art. 49 ust.
1 pr. aut. nakazuje w takiej sytuacji ustali¢ je w sposdéb zgodny z charakterem i
przeznaczeniem utworu oraz przyjetymi zwyczajami. Obie strony umowy miaty
Swiadomosc¢, ze projektowana obudowa przeznaczona bedzie do seryjnej produkcji
ultrasonograféw, a zatem stronom znany byt cel jej gospodarczego wykorzystania i
sposob dalszego dysponowania utworem, a wydanie prototypu obudowy nie byto

tylko jednorazowym zezwoleniem na skorzystanie z projektu.

Skoro miedzy Spotkami doszto do zawarcia umowy licencji niewytgcznej, to
legitymacje czynng do wystgpienia z roszczeniami wynikajgcymi z tej umowy miata
Spétka ,S. I.”, a nie powdd. Powodowi przystuguje ochrona w zakresie osobistych
praw autorskich jako tworcy obudowy ultrasonografu, ale niemajgtkowe dobra
twércy podlegajg ochronie, gdy dochodzi do bezprawnego zachowania,
dotyczacego okreslonego utworu, ktére godzi w opinie o twércy. Zaréwno powdd
(jako twoérca), jak i Spodtka ,S. I.”, co najmniej godzili sie na korzystanie z utworu

przez pozwanego i za to korzystanie Spoétka ,S. |.” otrzymata wynagrodzenie.



Okolicznosci te wylgczajg zatem bezprawnos¢ zachowania pozwanego.
Bezzasadnos¢ dochodzonych roszczeh w zakresie udzielenia ochrony autorskich
praw majatkowych i osobistych byta przestankg do oddalenia tzw. roszczen
informacyjnych, odnoszacych sie do rodzajéw produkowanych przez pozwanego

ultrasonografow, ich ilosci i ceny sprzedazy.

Skarge kasacyjng od wyroku Sgdu Apelacyjnego z 20 maja 2010 r. wnidst
powdd. Skarzgcy zarzucit, ze wyrok ten zapadt z naruszeniem prawa materialnego,
to jest: - art. 41 ust. 2 pr. aut. przez jego niezastosowanie i uznanie, ze pomiedzy
nim a Spotkg ,S. |.” oraz pomiedzy tg Spétkg a pozwanym doszio do zawarcia
umowy licencji niewytacznej, chociaz w umowach nie wymieniono pél eksploataciji
utworu i zakresu zezwolenia na korzystanie z niego; - art. 65 § 1 w zw. z art. 60
k.c. oraz art. 67 ust. 1 i ust. 5 (a contrario) pr. aut. w zw. art. 65 § 1i § 2 k.c.
poprzez wytozenie okolicznosci dotyczgcych statusu i sposobu dziatania powoda w
Spoétce ,S. |.” jako uzasadniajgcych przyjecie, ze doszio do przeniesienia przez
powoda na te Spétke praw do spornego utworu na podstawie umowy licenciji
niewytgcznej; - art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 3w zw. z art. 67 ust. 1 i ust. 5 (a contrario)
pr. aut. w zw. art. 49 pr. aut. oraz art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjecie, ze Spoétka
,S. |.” na podstawie udzielonej jej niewytgcznej licencji na korzystanie ze spornego
utworu udzielita pozwanemu dalszej licencji na korzystanie z niego, bez ograniczen
czasowych, na wszystkich polach eksploatacji; - art. 12 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1
oraz ust. 5 (a contrario) pr. aut. poprzez jego zastosowanie na zasadzie analogii do
utworu niepracowniczego; - art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez ich
niezastosowanie; - art. 53 i art. 65 pr. aut. w zw. art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez
przyjecie konwersji niewaznej umowy przeniesienia praw autorskich dotyczacych
spornego utworu na umowe licencji niewylgcznej; - art. 43 ust. 1, art. 45 pr. aut.
W zw. z 627 k.c. oraz 67 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez
niezastosowanie tych przepisow i przyjecie, ze zawierajgc umowe o dzieto (art. 627
k.c.) o wartoéci 4.000 zt, Spétka ,S. I.” i pozwany uzgodnili, iz pozwany,
z momentem przekazania mu egzemplarza spornego utworu, uzyska od Spofki ,S.
|.” licencje na korzystanie z tego utworu na wszystkich polach eksploataciji; - art. 52
ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjecie, ze przekazanie

pozwanemu egzemplarza spornego utworu wskazuje na to, iz wolg Spotki ,S. I.” i



pozwanego byto przekazanie pozwanemu, wraz z tym egzemplarzem, praw
autorskich do niego; - art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w zwigzku
z btedng wyktadnig pojecia ,opracowanie" i przyjecie, ze opracowaniem jest utwor,
ktory przejmuje wszystkie elementy utworu pierwotnego i zawiera dodatkowe
elementy, natomiast nie jest opracowaniem utwor stworzony przez innego tworce; -
art. 79 w zw. z art. 17 w zw. art. 67 ust. 4 a conlrario pr. aut. i przyjecie, ze

”

legitymacja czynna do dochodzenia roszczeh przystuguje Spétce ,S. 1.7, nie zas
powodowi; art. 68 oraz art. 67 ust. 4 a contrario pr. aut. w zw. z art. 17 i art. 79
pr.aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez wadliwe wytozenie oSwiadczenia woli
Spoétki ,S. I.” skierowanego do pozwanego 14 marca 1997 r., ktorym Spotka
domaga sie od pozwanego zaprzestania korzystania ze spornego utworu, a byto to
oswiadczenie o wypowiedzeniu licencji niewytgcznej skutkujgce powstaniem po
stronie powoda uprawnienia do dochodzenia od pozwanego roszczen zwigzanych z
korzystaniem z utworu za czas do zaprzestania korzystania z niego z kohcem

2006 .

Powodd zarzucit nadto, ze zaskarzony wyrok wydany zostat z naruszeniem
przepisow postepowania, to jest art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. poprzez
skonstruowanie uzasadnienia zaskarzanego wyroku w sposob wariantowy
i dokonanie kilku alternatywnych przypisan jednego ustalonego stanu faktycznego
pod rozne podstawy prawne; - art. 6 k.c. w zwigzku ze stosowaniem art. 52 ust. 1
pr. aut. oraz w zwigzku z stosowaniem art. 67 ust. 1 i ust. 5 pr. aut. w zw. z art. 65
§1i§2k.c.

Powdd wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy
Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach
postepowania kasacyjnego ewentualnie o uchylenie tego wyroku oraz orzeczenie
co do istoty sprawy poprzez uwzglednienie powddztwa w catosci i zasgdzenie od

pozwanej na rzecz powoda kosztéw procesu.
Pozwana wniosta o oddalenie skargi kasacyjne;j.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

1. Skoro kasacja zostata oparta na obu podstawach wymienionych w art.

393" k.p.c., to w pierwszej kolejnosci rozwazenia wymagajg zarzuty formalne



dotyczace dotychczasowego postepowania, w ktorym zostat ustalony stan
faktyczny bedacy podstawg wyrokowania. Dopiero wtedy, gdy okazg sie one
nieuzasadnione, Sad Najwyzszy na podstawie ustalen, ktérymi jest zwigzany (art.
398" § 2 k.p.c.), moze ocenié zasadno$¢ naruszenia prawa materialnego
(por. m.in. wyrok SN z 28 kwietnia 2005 r., Il CK 495/04, nie publ., z 15 kwietnia
2004 r., IV CK 274/03, nie publ., z 23 marca 1997 r., Il CKN 60/97, OSNC 1997,
nr 9, poz. 28).

Artykut 328 § 2 k.p.c. moze stanowi¢ usprawiedliwiong podstawe skargi
kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera
wszystkich koniecznych elementow badz zawiera oczywiste braki, ktore
uniemozliwiajg kontrole kasacyjng wyroku (por. m.in. wyrok SN z 9 wrze$nia
2010r., | CSK 679/10, nie publ. i powotane tu orzecznictwo). Wyjasnienie
w uzasadnieniu wyroku jego podstawy prawnej powinno wskazywac te przepisy
prawne, ktore stanowig podstawe rozstrzygniecia. Zaskarzony wyrok spetnia te
wymagania, bo skoro Sad Apelacyjny oceniat zasadnos$¢ zgtoszonego roszczenia
przy przyjeciu roznych wariantow odpowiedzialnosci pozwanego, to oczywistym
jest, ze kazdy z tych wariantéw musiat powigzac z przepisami prawa materialnego,
ktore go usprawiedliwiaty. Odrebng kwestig jest natomiast odpowiedz na pytanie,
czy Sad wiasciwie zastosowat wskazane przez siebie normy prawa materialnego.
Wadliwosci w tym zakresie mogg by¢ jednak podnoszone w ramach pierwszej

podstawy, wymienionej w art. 398 § 1 pkt 1 k.p.c.

2. W sprawie ustalone zostato, ze powdd jest autorem projektu wzorniczego
obudowy, w ktérej pozwany w latach 1996-2006 r. wprowadzat na rynek
ultrasonograf A. Projekt ten powstat w efekcie zawarcia przez pozwanego ze
Spotkg ,S.1.” umowy o jego opracowanie. W wyniku prac projektowych powstat
utwér chroniony prawem autorskim. Autorem utworu mogta byc¢ tylko osoba
fizyczna, nie za$ spotka, a zatem powodowi przystugiwaty osobiste i majgtkowe

prawa autorskie do projektu obudowy.

Co do zasady, tworcy przystuguje wytaczne prawo do korzystania z utworu
i rozporzgdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za

korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.).
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Sad Apelacyjny nie zaakceptowat stanowiska Sgdu Okregowego, ze
opracowany przez powoda projekt obudowy ultrasonografu byt utworem
pracowniczym. Podstawg wyrdznienia tej kategorii utworéw jest art. 12 pr. aut.
Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jezeli ustawa lub umowa o prace nie stanowig
inaczej, pracodawca, ktorego pracownik stworzyt utwor w wyniku wykonywania
obowigzkdéw ze stosunku pracy, nabywa z chwilg przyjecia utworu autorskie prawa
majgtkowe w granicach wynikajgcych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru
stron. Sad Apelacyjny trafnie zauwazyt, ze o zakwalifikowaniu stosunku prawnego,
w jakim pozostajg strony jako umowy o prace decyduje faktyczne zrealizowanie sie
elementow charakterystycznych dla stosunku pracy, a mianowicie przede
wszystkim Swiadczenia pracy przez pracownika z zamiarem realizowania
obowigzkéw pracowniczych, czyli Swiadczenie pracy podporzgdkowanej (takze —
poleceniom pracodawcy) w czasie i miejscu oznaczonym przez pracodawce
(por. wyroki Sadu Najwyzszego z 4 grudnia 1997 r., | PKN 394/97, OSNP 1998,
nr 20, poz. 595; z 28 pazdziernika 1998 r., | PKN 416/98 OSNP, 1999, nr 24,
poz. 775; z 6 marca 2007 r., | UK 302/06, OSNP 2008, nr 7-8, poz. 110). Ustalenia
na temat zadan wykonywanych przez powoda w Spotce ,S. I.” nie pozwalajg na
przypisanie powodowi statusu pracownika tej Spétki. Powdd nie byt nikomu
podporzgdkowany organizacyjnie i stuzbowo, nie miat konkretnego zakresu
obowigzkéw, decydowat o wszystkich sprawach Spodtki, w ktérej nie pracowata
zadna inna osoba. W sprawie nie wykazano nadto, zeby Spodtka ,S. |.” zawarta z
powodem umowe O prace W sposob zgodny z art. 203 k.h. Dokonujgc wykfadni
tego przepisu w aspekcie mozliwosci zawierania z cztonkami zarzgdu spotki prawa
handlowego uméw o prace Sad Najwyzszy w uchwale z 8 marca 1995r., | PZP
7/95 (OSNAP 1995, nr 18, poz. 227), stwierdzit, ze umowa o prace zawarta przez
jednoosobowg spoétke z ograniczong odpowiedzialnoscig, dziatajgcg przez
wspolnika, bedgcego prezesem jej jednoosobowego zarzadu, z tym wspdinikiem,
jest niewazna. W wyroku z 19 stycznia 2010 r., | UK 281/09, LEX nr 577826, Sad
Najwyzszy przyjat, ze umowa o prace zawarta z czionkiem zarzadu spoétki z
ograniczong odpowiedzialnoscig przez osobe nieumocowang do tej czynnosci jest

bezwzglednie niewazna (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. i art. 210 k.s.h.).
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Stworzenie utworu przez wspolnika spotki prawa handlowego, bedacego
cztonkiem jej zarzadu, niezwigzanego ze spétkg umowg o prace obejmujgca
obowigzek podejmowania dziatalnosci twoérczej, nie uzasadnia prawa spoétki do

utworu na podstawie art. 12 pr. aut.

W orzecznictwie wyrazony zostat wprawdzie poglad, ze cztonek zarzadu
spofki kapitatowej moze tez wykonywac swoje czynnosci na podstawie innych
stosunkdéw cywilnoprawnych niz umowa o prace (por. wyrok Sad Najwyzszy
z 11 maja 2009 r., | UK 15/09; wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z 12 listopada 2008 r., | ACa 227/08, Apel.-W-wa 2009, nr 3, poz. 22), ale o ile
bytyby to stosunki prawne nawigzane na podstawie umowy, to przy ocenie tego,
czy doszlo do ich waznego nawigzania nalezatoby uwzgledni¢ wymagania
oznaczone w art. 203 k.h. Niezaleznie jednak od powyzszego, brak bytoby podstaw
do stwierdzenia, ze utwor stworzony przez wspodlnika spotki prawa handlowego,
bedgcego cztonkiem jej zarzgdu, a zwigzanego ze spoétkg inng umowg prawa

cywilnego niz umowa o prace jest utworem, do ktérego stosuje sie art. 12 pr. aut.

Sad Apelacyjny uznat, ze powdd nie byt zwigzany ze Spoétkg ,S. I.” umowag
Zlecenia, czy inng umowg o $wiadczenie ustug, a zatem w zwigzku z takim
stosunkiem umownym Spoétka nie mogta nabyé praw do projektu obudowy

wykonanego przez powoda.

3. Artykut 41 pr. aut. stanowi, ze autorskie prawa majgtkowe mogg przejsé
na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, a nabywca
autorskich praw majgtkowych moze je przenie$¢ na inne osoby, chyba ze umowa
stanowi inaczej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majgtkowych lub umowa
0 korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraznie w niej

wymienione.

W Swietle powyzszego rozwazenia wymagata okoliczno$é, czy powod

przeniést na Spoétke ,S. I.” przystugujgce mu majgtkowe prawa autorskie do
projektu obudowy ultrasonografu oraz czy Spotka mogta je przenies¢ dalej, na
pozwanego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majgtkowych i umowa
zastrzegajgca wytgcznos¢ korzystania z utworu (licencja wytgczna) wymagajg

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 53 i art. 67 pkt 5 pr. aut.).
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Niewatpliwie powdd i Spotka ,S. I.” nie zawarli w tej formie umow, ktore by
dotyczyly przeniesienia na Spoétke praw do utworu stworzonego przez powoda. Sgd
Apelacyjny zaakceptowat jednak stanowisko alternatywnie rozwazane przez Sad
Okregowy, ze prawo do projektu obudowy zostato przeniesione przez powoda na
Spotke ,S.I.” na podstawie umowy o udzielenie Spotce licencji niewytgcznej. Do
zawarcia takiej umowy miato dojs¢ przed zawarciem przez Spotke ,S. .7 z
pozwanym umowy O sprzedaz projektu wzorniczego i przed wydaniem projektu
pozwanemu, a zatem w okresie obowigzywania art. 203 k.h., ktérego
odpowiednikiem w aktualnym stanie prawym jest art. 210 k.s.h. Zgodnie z art. 203
k.h. w umowach pomiedzy spétkg a cztonkami zarzadu reprezentuje spétke rada
nadzorcza lub petnomocnicy powotani uchwatg wspdlinikbw. W zamysle
ustawodawcy przepis ten miat chroni¢ spoétke, jej wspdlnikdw i wierzycieli przed
niekorzystnymi dla spotki decyzjami jej zarzadu, a znajdowat zastosowanie, kiedy
podmioty te wystepowaty po przeciwnych stronach sporu sgdowego albo po
przeciwnych stronach umowy. Artykut 203 k.h. ma zastosowanie nie tylko do
umowy o prace (0 czym byla mowa wyzej), lecz do kazdej umowy, ktérg czionek
zarzadu spotki miatby zawrzeC ze spdétkg, a niezachowanie oznaczonych nim
wymagan oznacza niewaznos¢ umowy. Sady obu instancji uznaty, ze umowa
0 udzielenie licencji niewytgcznej pomiedzy powodem i Spétka, w skiad zarzadu
ktérej wchodzit, zostata zawarta w formie ustnej, ale w ustaleniach tych Sgdow nie
ma mowy o tym, czy przy zawieraniu umowy Spétka ,S. |.” byta reprezentowana
zgodnie z wymaganiami oznaczonymi w art. 203 k.h. W Swietle ustalen faktycznych
przyjetych za podstawe rozstrzygniecia nie mozna zatem odeprze¢ zarzutéw
skarzgcego dotyczacych naruszenia przez Sgd Apelacyjny art. 203 k.h. w zw. z art.
58 § 1 k.c.

4. Z zaakceptowanych przez Sad Apelacyjny ustalen Sgdu Okregowego
wynika, ze projekt obudowy powstat w wykonaniu umowy o dzieto, przy czym
powierzajgcym wykonanie dzieta miat by¢ pozwany, a wykonawcg — Spétka ,S. 1.7,
za ktérg dziatat powdéd. W innym znowu miejscu uzasadnienia Sad jednak
stwierdzit, ze miedzy pozwanym i Spodtkg ,S. |.” doszto do zawarcia umowy o
sprzedaz projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, a zatem innej umowy niz

umowa o dzieto. O zawarciu ktérejs z tych umow w relacjach miedzy spétkami ma
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Swiadczy¢ okolicznos¢, ze Spotka ,S. |.” wystawita fakture za wykonanie projektu
wzorniczego, a pozwany za ten projekt zaptacit i zostat mu on wydany w formie
szkicow i prototypu obudowy. Z tych samych faktéw Sgd Okregowy wyprowadzit
zaakceptowany przez Sad Apelacyjny wniosek, ze miedzy Spodtkg ,S. I.” a
pozwanym doszto do zawarcia umowy, ktérej przedmiotem byto udzielenie
zezwolenia na nieograniczone w czasie korzystanie z utworu — projektu
wzorniczego obudowy ultrasonografu na wszystkich polach eksploatacji, przy czym

umowa taka nie zostata zawarta na pismie.

W stosunkach cywilnoprawnych jest wprawdzie mozliwe zawarcie umowy
przez czynnosci konkludentne, niemniej jednak wnioskowanie o zawarciu takiej
umowy jest dopuszczalne wowczas, gdy ustalone okolicznosci faktyczne sprawy
przemawiajg za tym, ze czynnos¢ miata miejsce miedzy podmiotami uprawnionymi
do zaciggania pewnych zobowigzan i ze strony czynnos$ci okreSlity przynajmnie;
konieczne konstrukcyjne elementy umowy. Nie mozna wnioskowa¢ o zawarciu
przez Spoétke ,S. |.” z pozwanym umowy O przeniesienie na niego autorskich praw
majgtkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu bez uprzedniego
stwierdzenia, ze Spofce takie prawa przystugiwaty, a w Swietle rozwazan
przeprowadzonych wyzej (pkt 2) w sprawie nie dokonano ustaleh pozwalajgcych na

takie wnioski i oceny.

Sad Apelacyjny przyjat jednak, ze pomiedzy Spétkg ,S. I.” a pozwanym
doszto do zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majgtkowych do projektu
wzorniczego obudowy ultrasonografu, przy czym z uwagi na niezachowanie formy
zastrzezonej dla tej umowy pod rygorem niewaznosci (art. 53 pr. aut.) mozliwa jest

konwersja czynnosci i przyjecie, ze Spoétka ,S. |.” udzielita pozwanemu dalszej

licencji i zezwolita mu na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploataciji.
Nie mozna wnioskowa¢ o udzieleniu przez Spétke ,S. I.” na rzecz pozwanego
dalszej licencji, w warunkach gdy nie zostaty poczynione w sprawie ustalenia
pozwalajgce na stwierdzenie, ze tej Spoétce zostata waznie udzielona licencja na
korzystanie z utworu przez jego twoérce. Zasadg przy tym jest, ze licencjobiorca nie
moze upowaznic innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji,
chyba Zze jego umowa z tworcg stanowi inaczej (art. 67 ust. 3 pr. aut.). Gdyby

nawet przyjac, ze powod udzielit Spotce ,S. I.” licencji niewytgcznej na korzystanie z
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utworu, to z ustalen dokonanych przez Sady obu instancji nie wynika, jakie byty
postanowienia tej umowy co do mozliwosci udzielenia dalszej licencji przez

licencjobiorce. Zarzut naruszenia art. 67 ust. 3 pr. aut. okazat sie zatem zasadny.

Dla przyjecia, ze pomiedzy stronami umowy o dzieto (art. 627 k.c.) doszto do
udzielenia zamawiajgcemu dorozumianej licencji niewylgcznej na korzystanie
z utworu bedgcego wynikiem wykonania tej umowy nie jest wystarczajgce
wykonanie i wydanie egzemplarza dzieta oraz jego przyjecie przez zamawiajgcego
i zaptata wynagrodzenia. Zamawiajgcy, ktory twierdzi, ze po wykonaniu dzieta
udzielona mu nadto zostata licencja niewylaczna na korzystanie z utworu na
wszystkich polach eksploatacji powinien wykaza¢, ze miedzy nim a wykonawcag
zostato zawarte porozumienie, na mocy ktorego wykonawca wyrazit zgode na
korzystanie z utworu, a zapftacone przez zamawiajgcego wynagrodzenie
uwzglednia, poza wynagrodzeniem za wykonanie dzieta, takze wynagrodzenie za

korzystanie z niego w zakresie udzielonej mu licenciji.

5. W Swietle ustalen faktycznych przyjetych za podstawe rozstrzygniecia,
powoda nalezy uzna¢ za autora projektu obudowy do ultrasonografu A., natomiast
obudowa ultrasonografu Desmin jest dzietem pracownikbw pozwanego,
niezaleznym od koncepcji i prototypu urzgdzenia A. Ma ona cechy samodzielnej
tworczos$ci i cechy odrdzniajgce od obudowy prototypu i koncepcji stworzonej przez
powoda. Przy tych ustaleniach faktycznych nie sposéb jest uznaé, ze projekt
obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania projektu obudowy
ultrasonografu A. W sprawie nie zostaty dokonane takie ustalenia faktyczne, ktore
by mogty uzasadniac teze, iz projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter
opracowania utworu, jakim byt projekt obudowy ultrasonografu A. W tej sytuacji nie
Sposob jest uznac, ze w sprawie doszto do naruszenia art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez
jego niezastosowanie w zwigzku z btedng wykladnig pojecia ,opracowanie”.
Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie nie pozwalajg bowiem na zastosowanie

art. 2 ust. 2 pr. aut. do oceny projektu obudowy ultrasonografu Desmin.

6. Trafnie skarzgcy zarzuca, ze Sad Apelacyjny bftednie ocenit jego
legitymacje do dochodzenia roszczen przewidzianych przez art. 78 i 79 pr. aut.

Z roszczeniami zmierzajgcymi do ochrony autorskich praw majgtkowych (art. 79
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pr. aut.) moze wystgpi¢ uprawniony, a wiec tworca lub pierwotny nabywca praw
autorskich albo ich nastepcy prawni, a takze licencjobiorca wytaczny (art. 67 ust. 4
pr. aut.) oraz organizacje zbiorowego zarzgdzania. Powdd bez watpienia ma status
tworcy projektu obudowy, a z ustalen Sgdéw nie wynika, by powdd przenidst na
inng osobe majgtkowe prawa autorskie do tego utworu albo Zzeby udzielit licenciji

wytacznej na korzystanie z niego.

Autorskie prawa osobiste sg scisle zwigzane z osobg tworcy i powstajg
z chwilg ustalenia utworu. W razie naruszenia praw osobistych o udzielenie
ochrony zwréci¢ sie moze tworca, a po jego Smierci (przy braku odmiennej jego
woli) — osoby wskazane w art. 78 ust. 2 pr. aut. Trafnie Sad Apelacyjny wskazat, ze
przestankg dla dochodzenia roszczen przewidzianych tym przepisem jest
stwierdzenie bezprawnosci dziatania sprawcy naruszenia. W swietle watpliwosci,
jakie powstajg w zwigzku z oceng okolicznosci, w jakich pozwany przystgpit do
korzystania z projektu przygotowanego przez powoda stwierdzenie, Zze jego

dziatanie nie byto bezprawne jest przedwczesne.

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 398" k.p.c. oraz art. 108 § 2
k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 398%* k.p.c., Sad Najwyzszy orzekt, jak

w sentencji.



