Zdunska Wola, 10.10.2014 r.

OPINIA PRAWNA

Niniejsza opinia prawna zostata sporzadzona na zlecenie zarzadu spétki Partacki Architekci Sp. z o.0.

przez zespot WYCZERPANI PRAWEM, w oparciu o nastepujace akty prawne:

ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., Dz.U.2006.90.631 -j.t.
(zwang dalej: “p.a.”);

kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U.2014.121 -j.t. (zwany dalej ,k.c.”);

kodeks postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., Dz.U.2014.101 -j.t. (zwany dalej
JK.p.c.”);

kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U.1997.88.553 (zwany dalej , k.k.”);

ustawe o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary
z dnia 28 pazdziernika 2002 r. Dz. U. 2012.768-j.t (zwang dalej ,,u.0.z.”);

dyrektywe 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie
informacyjnym, Dz.U.UE.L.2001.167.10 (zwang dalej: ,,dyrektywa InfoSoc”);

dyrektywe 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ochrony prawnej programéw komputerowych, Dz.U.UE.L.2009.111.16 (zwana
dalej: ,,dyrektywg komputerowsa”);

Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/30 (zwany dalej: “TUE”);

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2 (zwany dalej: “TFUE”)

oraz o stan faktyczny przedstawiony przez zleceniodawce.

Przedmiotem opinii jest wyktadnia tresci postanowien uméw zawartych pomiedzy spotka

KREATORIS Sp. z 0.0. (zwang dalej: ,,KREATORIS”) a Studiem Architektonicznym A(r)cha! Sp. z o.o.

oraz pomiedzy spotkg Partacki Architekci Sp. z 0.0. (zwang dalej: ,PARTACKI”) a A(r)chal, ocena

mozliwych krokéw prawnych przeciwko spoétce PARTACKI ze strony KREATORIS oraz analiza sytuacji



prawnej spotki zleceniodawcy w ewentualnym sporze sgdowym z KREATORIS. W zwigzku z tym
rozwazenia wymagajg w szczegdlnosci nastepujace problemy:
A. charakter prawny i przedmiot umowy licencyjnej zawartej pomiedzy KREATORIS
a Studiem Architektonicznym A(r)cha! Sp. z o.0. (zwanym dalej: “A(r)cha!”) oraz
zakres uprawnien licencjobiorcy;
B. charakter prawny i skutecznos¢ “Umowy odsprzedazy licencji” zawartej pomiedzy
A(r)cha! a PARTACKI;
C. mozliwe roszczenia i ich zakres oraz inne kroki prawne jakie KREATORIS moze podjgé
w stosunku do PARTACKI;
D. mozliwos¢ obrony Partacki przed roszczeniami KREATORIS, w szczegdlnosci
powotania sie na wyczerpanie prawa do rozpowszechniania egzemplarza utworu;
E. sytuacja procesowa PARTACKI w sporze sgdowym z KREATORIS, w szczegdlnosci
mozliwos$¢ wezwania ARCHA do udziatu w postepowaniu oraz ewentualne roszczenia

PARTACKI w stosunku do A(r)chal.

1.STAN FAKTYCZNY

1.1.Stosunek prawny taczacy A(r)cha! z KREATORIS

Studio Architektoniczne A(r)cha! nabyto u KREATORIS program komputerowy do projektowania
architektonicznego Archduke. Program zostat $ciggniety przez A(r)cha! ze strony internetowej
KREATORIS. Studio ztozyto jednoczesnie ,zamdwienie na licencje” na korzystanie z programu na 10
stanowiskach komputerowych. KREATORIS w odpowiedzi na zamdwienie wystawita fakture, w ktérej
doszto do okreslenia przedmiotu umowy jako ,,10 licencji na korzystanie z programu Archduke

z obstugg posprzedazowy”. Jednoczesnie na fakturze znalazta sie adnotacja ,,Warunki licencji na

stronie_www.kreatoris.com/archduke”. Zarazem na tejze stronie, z ktdérej pobrano program i za

posrednictwem ktdrej ztozono zamdwienie, znajdowato sie zastrzezenie tej samej tresci i klikalne

okienko ,Zapoznatem sie z trescig warunkéw licencji i akceptuje je.”

W opisanych wyzej warunkach licencji znajdujg sie m.in. postanowienia nastepujgcej tresci:
,Kreatoris Sp. z o0.0. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnianie Programu poprzez jego
zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamdwieniu, stosowanie Programu przez
komputery, na ktérych zostat zainstalowany zgodnie z licencjg, wykonanie kopii zapasowej. Nabywca
licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji. Przekroczenie zakresu licencji zobowigzuje nabywce

kazdorazowo do zaptaty na rzecz Kreatoris Sp. z 0.0. kary umownej w wysokosci 10.000 zt.”


http://www.kreatoris.com/archduke
http://www.kreatoris.com/archduke

1.1.1.Charakter umowy taczacej A(r)cha! z KREATORIS

Umowa, ktéra zostata zawarta przez strony zostata przez nie okreslona jako ,sprzedaz”, a jej
przedmiotem byto “10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obstugg posprzedazowg”.
Zaréwno pierwsze, jak i drugie okreslenie mogg budzi¢ watpliwosci interpretacyjne, wiec aby méc
formutowac wnioski dotyczace sytuacji prawnej podmiotédw uczestniczgcych w czynnosciach objetych
okolicznosciami faktycznymi, nalezy w pierwszej kolejnosci ustalié, jakg umowe strony zawarty.
Charakterystyka bedzie opierata sie na analizie elementdw stanu faktycznego przedstawionego przez
zleceniodawce, a wszelkie elementy wykraczajgce poza czystg analize faktéw, z uwagi na zawitos¢
tematyki i zapewnienie klarownos$ci wywodu, beda rozwiniete w kolejnych czesciach opinii,

poswieconych juz w catosci analizie prawnej.

Jednoczesne uzycie okreslenia “sprzedaz” oraz “zamdwienie na licencje” jest wynikiem uzywania
jezyka potocznego do opisywania czynnosci prawnych, co jest normalnym zjawiskiem, takze wsrdd
podmiotéw profesjonalnych, ktorymi sg spétki A(r)cha! i KREATORIS. Dlatego zgodnie z art. 65 ust. 2
k.c. nalezy zbada¢, jaki byt zgodny zamiar stron bazujgc na celu umowy, a nie na jej dostownym
brzmieniu. Licencje sg bowiem, zgodnie z jezykiem prawnym, udzielane, a nie sprzedawane; pojecie
sprzedazy odnosi sie do przenoszenia autorskich praw majgtkowych za wynagrodzeniem. Z uwagi na
fakt, iz przedmiot sprzedazy zostat okreslony jako “10 licencji” oraz uszczegdétowiony w warunkach
licencji jako “Kreatoris udziela nabywcy licencji” nalezy uzna¢, iz strony zawierajgc umowe, miaty na
celu zawarcie odptatnej umowy licencyjnej, a nie umowy przeniesienia autorskich praw
majatkowych. Z przedstawionych postanowien umownych wynika, ze zamiarem stron, byto
umozliwienie A(r)cha! korzystania z programu. Nie wynika natomiast, aby miata ona naby¢
wytgcznosc¢ takiego korzystania lub mozliwos¢ dalszego rozporzadzania nabytymi prawami, co bytoby

typowe, gdyby strony zawarty umowe przenoszaca prawa.

Dla oceny prawnej umowy zawartej pomiedzy stronami konieczne jest uwzglednienie takze dziatan
stron polegajgcych na udostepnieniu programu do pobrania i jego pobraniu. Czynnos$¢ ta nie
pozostaje bez wptywu dla rozréznienia miedzy pojeciem “sprzedazy” a “udzielenia” [zamdwienia]

licenciji.

Zakwalifikowanie prawne dziatan polegajacych na zawarciu umowy licencyjnej potaczonej ze
Sciggnieciem programu komputerowego ze strony internetowej byto przedmiotem rozwazan
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (dalej: TS UE) w wyroku z dnia 3 lipca 2012r. o
sygnaturze C-128/11, w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp (szerzej o

podstawach do powotywania i zasadnosci opierania sie na wyrokach TS UE w czesci opinii



poswieconej stanowi prawnemu). W tamtej sprawie firma Oracle, tak jak w niniejszej sprawie
KREATORIS, zajmuje sie sprzedazg programéw komputerowych poprzez system pobierania plikow

z Internetu. Klient pobiera kopie oprogramowania bezposrednio ze strony internetowej Oracle na
swoj komputer. Przyznane w umowie licencyjnej prawo do korzystania z takiego programu obejmuje
uprawnienie do trwatego przechowywania kopii tego programu na serwerze i udostepnienia go
okreslonej liczbie uzytkownikéw poprzez wprowadzenie go do pamieci gtéwnej ich komputerdéw, co
powoduje, ze stan faktyczny jest tozsamy z tym, ktéry wystepuje w sprawie bedgcej przedmiotem
opinii. Spér miedzy Oracle a UsedSoft zasadzat sie na tym, iz firma UsedSoft nabywata licencje od
klientéw Oracle a nastepnie odsprzedawata je podmiotom zainteresowanym. Ocena, czy dziatania
UsedSoft naruszaty prawa autorskie Oracle zalezata od ustalenia, czy doszto do zawarcia umowy
sprzedazy pomiedzy Oracle a nabywcami pobranego egzemplarza programu, a przez to do
wyczerpania autorskich praw majagtkowych na polu jakim jest rozpowszechnianie. Zgodnie ze
stanowiskiem TS UE wyrazonym w sprawie UsedSoft, umowg sprzedazy jest taka umowa, w wyniku

ktdrej podmiot w zamian za jednokrotng zaptate przenosi na inng osobe nieograniczone w czasie
1

prawo korzystania z przedmiotu umowy .

1.1.2. Przedmiot umowy t3czacej A(r)cha! z KREATORIS

Strony okreslity przedmiot umowy jako “10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obstugg
posprzedazowg”. Okreslenie “10 licencji” moze budzi¢ pewne watpliwosci, a mianowicie: czy
w wyniku zawartej umowy udzielonych zostaje 10 odrebnych licencji, czy 1, ktéra upowaznia do

korzystania z programu komputerowego na 10 stanowiskach.

Za pierwszym ze stanowisk przemawia literalne brzmienie umoéw, bowiem KREATORIS i A(r)cha!
okreslity liczbe licencji jako 10. A(r)cha! postuzyta sie takze scisle okreslong liczbg przy zawieraniu
umowy ze spotkg PARTACKI, na mocy ktdrej “przeniosta na Partacki Architekci (...) 4 licencje nabyte
od Kreatoris”. Wyktadnia przeciwna znajduje natomiast podstawe w brzmieniu warunkdw licenciji:
“Kreatoris Sp. z o0.0. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnienie Programu poprzez jego
zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamodwieniu”. Z niniejszego fragmentu mozna
wywnioskowa¢, iz zamiarem stron byto udzielenie jednej licencji, ktéra upowazniata do
zwielokrotnienia i zainstalowania programu na dziesieciu stanowiskach. Druga z interpretacji jest
takze znacznie czesciej spotykana w praktyce. Ceny 10 licencji s3 wyzsze, niz 1 licencji umozliwiajgcej

10 zwielokrotnien, przez co nabywcy co do zasady decydujg sie na drugg z opcji. Réznica miedzy

1
Tak tez: R. Markiewicz, J. Barta, Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego, ZNUJ PPWI,
Krakéw 2012, s. 27.



dwoma stanowiskami jest niezmiernie istotna, gdyz od niej zalezy ocena, czy, a jezeli tak to w jakim

zakresie, doszto do wyczerpania prawa.

W wyniku poczynionych wyzej rozwazan nalezy zatem uznad, iz przedmiotem umowy A(r)cha!

i KREATORIS uczynity jedng licencje, ktéra umozliwia korzystanie z programu na 10 stanowiskach.

1.1.3. Zakaz udzielania sublicencji

Nalezy tez zwrdci¢ uwage na nastepujgce postanowienie umowy licencyjnej: “Nabyweca licencji nie
ma prawa udzielania dalszych licencji”. Ttumaczac to zdanie na jezyk prawniczy, jest to zakaz
udzielania sublicencji, czyli upowazniania innego podmiotu do wykonywania catosci badZ czesci
uprawnien wynikajgcych z licencji. Postanowienie to nie byto konieczne, jest jedynie powtdrzeniem

regulacji p.a.

1.2. Umowa miedzy A(r)cha! i PARTACKI

A(r)cha!, z uwagi na fakt, iz zainstalowata program wytacznie na szesciu z dziesieciu mozliwych
stanowisk, zawarfa umowe “odsprzedazy licencji” z PARTACKI, ktérej celem byto przeniesienie na
PARTACKI pozostatych czterech licencji nabytych od KREATORIS. Zgodnie z uwagami poczynionymi

w akapicie 1.1.4., dziatanie takie nalezy zakwalifikowa¢ jako ztamanie przez A(r)cha! zakazu
sublicencji. Jednoczesnie PARTACKI pobrata program Archduke ze strony KREATORIS, nie sktadajac
jednak w KREATORIS zamoéwienia. Partacki zainstalowata program na 4 stanowiskach
komputerowych i rozpoczeta jego stosowanie. Ocena tego stanu faktycznego nastgpi w dalszej czesci
opinii i sprowadzac sie musi do oceny waznosci badz skutecznosci umowy i mozliwosci powotania sie

przez PARTACKI na zarzut wyczerpania prawa.

1.3. Korzystanie z programu przez PARTACKI

Miesigc po rozpoczeciu stosowania programu przez PARTACKI wykryto w nim usterke. PARTACKI
wystgpita do KREATORIS o usuniecie tej usterki wskazujac, ze usuwanie usterek programu stanowi
jedng z czynnosci obstugi posprzedazowej, wpisanej w warunki licencyjne, a takg obstuge uzyskat

poprzednik prawny Partacki Architekci — Studio Architektoniczne A(r)chal.

W wyniku tego wystgpienia KREATORIS dowiedziata sie o sprzedazy 4 z 10 licencji przez A(r)cha!l, co

uznata za naruszenie swoich interesdow. Polityka marketingowa KREATORIS przewidywata bowiem



progresywny rabat na optatach licencyjnych (konkretnie w przypadku nabycia 10 do 20 licencji

wynosit on 5%, od 20 do 50 — 7%, a powyzej 50 — 10%).

2. NARUSZENIE PRZEZ PARTACKI MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH PRZYStUGUJACYCH
KREATORIS

Spotce KREATORIS, zgodnie z 74 ust. 3 p.a. przystuguja majatkowe prawa autorskie do programu
komputerowego Archduke. Na monopol prawnoautorski, zgodnie z art. 74 ust. 4 p.a. sktadajg sie
prawo do zwielokrotnienia, prawo do ttumaczenia i adaptacji oraz wprowadzania innych zmian oraz
prawo do rozpowszechniania. Art. 74 ust. 4 p.a. stanowi lex specialis wzgledem art. 17 p.a. W istocie
jednak tres¢ art. 74 ust. 4 p.a. odpowiada w znacznym stopniu tresci prawa autorskiego do
korzystania z utworu wymienionego w art. 17 tj. prawu do korzystania z utworu i rozporzadzania nim
na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przyjeta przez
ustawodawce kazuistyczna redakcja przepisdw miata na celu jedynie usuniecie watpliwosci, jakie

mogtyby powstawaé w praktyce przy doktadnym wyznaczaniu zakresu prawa wytgcznego do
2

programu .

Przyjmujgc powyzej ustalony charakter prawny zawartych uméw oraz utrwalony w polskiej doktrynie
3

prawa autorskiego poglad o czysto zobowigzujgcym charakterze uméw licencyjnych ,

z przedstawionego przez zleceniodawce stanu faktycznego wynika, iz PARTACKI nie nabyta zadnych
uprawnien do korzystania z programu. PARTACKI ani nie nabyta autorskich praw majgtkowych do
programu Archduke, ani nie zawart umowy licencyjnej z uprawnionym z tych praw, a zawarta przez
nig z A(r)cha! ,,umowa odsprzedazy” nie moze by¢ traktowana jako wazna umowa licencyjna, a to
wobec faktu, iz norma dyspozytywna art. 67 ust. 3 p.a. zakazujgca sublicencjonowania, nie zostata
wytgczona, a wrecz zakaz zostat podkreslony poprzez powtdrzenie go w tresci umowy licencyjnej

w postaci postanowienia: “Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji”. Zgodnie
bowiem z art. 58 § 1 k.c. czynnoSci prawne sprzeczne z ustawg sg niewazne. Z tego powodu A(r)chal
nie byta uprawniona do ,odsprzedazy” czesci zakresu licencji polegajacej na upowaznieniu do
stosowania programu na czterech stanowiskach komputerowych, a PARTACKI nie uzyskata

uprawnienia do korzystania z programu.

2

Tak: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, uwagi do art.
74.
3

Tak: R. Markiewicz, J. Barta, Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego, ZNUJ
PPWI 2012, nr 118, s.; E. Traple, Umowy o eksploatacje utwordw w prawie polskim, Warszawa 2012, s. 25; T.
Targosz, K. Wtodarska-Dziurzyiiska, Umowy przenoszqce autorskie prawa majgtkowe, Warszawa 2011, s. 82; R.
Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 203.



Dziatania PARTACKI nie znajda legitymacji takze w przepisach o dozwolonym uzytku, gdyz nie

mieszczg sie w zadnym z ustawowych wyjatkow.

Wobec tego jedyng podstawg mogacg obroni¢ PARTACKI przed zarzutem naruszenia prawa jest
konstrukcja wyczerpania prawa do rozpowszechniania egzemplarza utworu wraz z podstawg
ustawowg do korzystania z tego egzemplarza z art. 75 ust. 1 p.a. Wyczerpanie prawa jest konstrukcja,
ktéra umozliwia legalnemu nabywcy zbycie egzemplarza utworu bez ryzyka, ze wtdérny nabywca
naruszy autorskie prawa majatkowe; podstawa z art. 75 ust. 1 p.a. pozwala legalnemu nabywcy
korzystaé¢ z tak nabytego egzemplarza. Gdyby przyjgé, ze doszto do wyczerpania prawa odnosnie do
“odsprzedanych” stanowisk, dziatania PARTACKI nie stanowityby naruszenia autorskich praw

majatkowych KREATORIS, o czym szerzej ponizej.

3. WYCZERPANIE PRAWA DO ROZPOWSZECHNIANIA EGZEMPLARZA UTWORU

3.1 Zasadnos¢ powotywania sie na prawo unijne i orzeczenia TS UE

W zwigzku z watpliwosciami opisanymi w powyzszym punkcie nalezy zastanowié sie, czy istnieje
prawne uzasadnienie dla dziatan A(r)che!, ktére zmienitoby takze sytuacje prawna PARTACI jako
wtdrnego nabywcy. Wéwczas mogtby stac sie on “uprawnionym nabywca” w rozumieniu art. 5 ust. 1
dyrektywy komputerowej, a tym samym korzystac¢ z uprawnien przewidzianych w art. 75 p.a. W celu
rozstrzygniecia tych watpliwosci nalezy rozwazy¢, czy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania
utworu dotyczy takze utworu udostepnionego on-line. Nie zostato to jednoznacznie rozstrzygniete

na gruncie art. 51 ust. 3 p.a., cho¢ w doktrynie wskazuje sie, ze pod pojeciem “egzemplarza” rozumie

4

sie tylko “materialny nosnik” .

W zwigzku z przystgpieniem Polski do Unii Europejskiej, ktéra zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE wymaga
przestrzegania zasady lojalnej wspodtpracy oraz efektywnosci prawa UE, nalezy takze wzig¢ pod uwage
rozwigzania przyjete na gruncie tego porzadku prawnego. Zasada prounijnej wyktadni nakazuje
interpretowaé prawo krajowe, ktore zostato takze poddane harmonizacji przez Unie Europejska,
zawsze w zgodzie z tymi uregulowaniami, tak dalece jak jest to mozliwe. Kontrowersje wywotuje
kwestia, czy dotyczy to takze orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci. Chociaz nie sg one wymienione

w art. 288 TFUE jako wigzace akty prawne, to orzecznictwo pokazuje, ze ich wptyw na prawo

4
Tak tez: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, teza 6 do
art. 51 ust. 3.



europejskie, a tym samym na prawo krajowe, jest bardzo silny. Zgodnie z art. 19 TUE Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej zostat utworzony w celu zapewnienia przestrzegania prawa

W procesie jego interpretacji i stosowania. B. Greczner w swoim artykule “Wptyw orzeczen

5

Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci na europejskie prawo telekomunikacyjne” , poréwnuje role
sedziow TS UE do dworkinowskiego sedziego Herkulesa, ktéry ma podjaé probe napisania “spdjnej
powiesci”. Oznacza to, ze rolg TS UE jest nie tylko proste stosowanie prawa, lecz takze wypetnianie
luk tak, aby system ten byt spdjny i efekcie powstaje “powszechnie obowigzujgca wyktadnia prawa

europejskiego”.

Oznacza to, ze mimo braku jasnych przestanek jak rozumie¢ “egzemplarz utworu” na gruncie prawa
polskiego, aby jednoznacznie rozstrzygng¢ taka mozliwos¢, musimy przyjrze¢ sie prawu
europejskiemu oraz orzeczeniom TS UE. Stosowanie przepiséw o wyczerpaniu prawa wobec dobra
niematerialnego przekazywanego za posrednictwem internetu jednoznacznie wyklucza dyrektywa

internetowa, co zostato wyrazone w raporcie z 2000 roku dotyczagcym implementacji i efektow tej
6

dyrektywy . Jednak w zwigzku z wydaniem dyrektywy komputerowej, ktéra stanowi lex specialis

w stosunku do dyrektywy internetowej, co zostato podkreslone takze w jednym z najnowszych
7

wyrokéw TS UE w sprawie Nintendo , coraz wiecej sgdéw krajowych zaczeto wysuwac tezy, iz na
gruncie art. 4 ust. 1 lit. ¢ dyrektywy komputerowej nie jest konieczne przeniesienie wtasnosci

materialnej kopii programu, gdyz dyrektywa nie wprowadza rozrdznienia na kopie materialne i
8

niematerialne, zatem wprowadzanie zrdznicowania bytoby nieuzasadnione . Ostatecznie kwestie t3g
na gruncie prawa europejskiego rozstrzygneto wspominane juz orzeczenie TS UE z dnia 3 lipca 2012r.
w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., ktérego znaczenie, kluczowe dla

sprawy KREATORIS, zostanie omoéwione ponizej.

3.2.Wyczerpanie prawa

5

Artykut dostepny na stronie internetowej http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29214/018.pdf
[dostep: 9 marca 2014r., godzina 10:12].
6

Por. Report from the Commision to the Council, the European Parliament and the Economic and Social
Committee on the implementation and effects of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer
programs.
7

Wyrok TSUE z 23.1.2014 r, C-355/12, Nintendo v PC Box.
8

Tak tez L. G. Grigoriadis, Exhaustion and Software Resale Rights in Light of Recent EU Case Law, s.114
[w: International Media & Entertainment Law; artykut dostepny takze w SSRN] oraz rzecznik generalny TS UE Y.
Bot w opinii do sprawy UsedSoft, punkt 84.



Zdaniem doktryny “Istotg »wyczerpania« jest zapewnienie swobody obrotu przez osoby trzecie
rzeczami (materialnymi egzemplarzami, nosnikami utwordw), na ktérych utrwalone zostaty dziefa

chronione, po ich uprzednim legalnym, a wiec dokonanym przez uprawnionego albo za jego zgodg,

9

wprowadzeniu do obrotu” . Takie wytaczenie spod ochrony stuzy wzgledom ekonomicznym oraz
funkcjonalnym, gdyz po pierwsze podmiot praw autorskich otrzymat juz raz wynagrodzenie za
stworzone dzieto, a po drugie ze wzgleddw praktycznych kontrola dalszego obrotu egzemplarzem

dzieta bytaby znacznie utrudniona.

W przedmiotowej sytuacji, nie mamy watpliwosci, ze pierwsza przestanka “wprowadzenia do obrotu
przez uprawnionego” zostata spetniona, gdyz to wtasnie KREATORIS jest podmiotem majgtkowych
praw autorskich do programu komputerowego. Bardziej wnikliwej analizy wymaga przestanka
“egzemplarza dziefa”. Jak juz wyzej zostato wspomniane, co do zasady wyczerpanie prawa powstaje
tylko w odniesieniu do materialnego egzemplarza dzieta i nie dochodzi do niego, gdy dobro
niematerialne zostaje przekazane za posrednictwem przekazu radiowego czy internetu. Jednak, co
zostato zasygnalizowane w poprzednim punkcie, kontrowersje wzbudzata kwestia rozumienia pojecia
materialnego egzemplarza programu komputerowego. Watpliwosci te byly powotywane przez
doktryne i orzecznictwo (szczegdlnie sadéw austriackich i niemieckich) na dtugo przed orzeczeniem
UsedSoft ze wzgledu na funkcjonalng réwnowaznos¢ pomiedzy “sprzedazg” egzemplarza przez
internet, a klasyczng sprzedaza. Bytoby nieuzasadnionym uniemozliwienie dalszego obrotu
programem, do ktérego nabywca ma bezterminowsg i nieograniczong przez obowigzek potaczenia on-
line mozliwoé¢ korzystania'®. Rezultatem ”sprzedazy” jest trwata kontrola uzytkownika nad kopia,
ktdra przybiera posta¢ materialng. Nalezy podkresli¢, ze w opisanej sytuacji, majgc na uwadze coraz
powszechniejszg forme nabywania programéw komputerowych za posrednictwem internetu,

wydawatoby sie nieuzasadnionym pozostawienie nadmiernej ochrony i ograniczenie skutkdéw

11

wyczerpania prawa autorskiego . Rewolucyjne znaczenie dla rozwazan nad mozliwoscig wyczerpania
prawa do programu komputerowego udostepnianego on-line miat powotywany juz wyrok UsedSoft,
ktéry dopuscit taka mozliwo$¢ w sytuacji, gdy doszto do “witasnosciowej” dystrybucji on-line
programu komputerowego: “prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje

wyczerpane, jesli podmiot praw autorskich, ktdéry zezwolit, cho¢by nieodptatnie, na pobranie tej kopii

9

J. Barta. R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, str. 147.
10

Tak w doktrynie: S. von Lewinski, M.M. Walter, European Copyright Law, Oxford 2010, str. 987.
11

Podobnie wyrok z 4.10.2011 r. w sprawach potaczonych C - 403/08 i C - 429/08 Football Association
Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA przeciwko QC Leisure, David Richardson, AV
Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek
Owen oraz Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Ltd, pkt 105,106.



z internetu na nosnik danych, rowniez przyznat, w zamian za zaptate ceny majgcej umozliwi¢ mu
uzyskanie wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci gospodarczej kopii dzieta, ktdérego jest on

wiascicielem, prawo do nieograniczonego korzystania z tej kopii.”

3.2.1. Umowa zawarta miedzy A(r)cha! a KREATORIS - umowa sprzedazy

Jak to zostato juz zasygnalizowane wstepnie w stanie faktycznym, umowa zawarta przez A(r)cha!

i KREATORIS, polegajgca na pobraniu pliku ze strony internetowej wraz z jednoczesnym zawarciem
umowy licencyjnej oraz jednokrotng zaptatg ceny, stanowi sprzedaz. Wnioskowanie to jest oparte
przede wszystkim na podobienstwie sprawy KREATORIS do sprawy UsedSoft, w ktdrej to Trybunat

przyjat wtasnie takie rozumienie umowy sprzedazy.

Alternatywne stanowisko wyrazit oponent UsedSoft, firma Oracle, ktdra twierdzita, iz nie dokonuje
sprzedazy kopii programow komputerowych, ktérych dotyczy spdr zawisty przed sgdem krajowym,
a jedynie udostepnia ona swym klientom nieodptatnie na swej stronie internetowej kopie danego

programu, ktéra ci klienci mogg nastepnie pobrac.

Stanowiska tego nie podzielit jednak TS UE, ktéry za opinig rzecznika generalnego podkreslit, iz
pojeciu sprzedazy nalezy nada¢ mozliwie jak najszersze, autonomiczne i jednolite dla catej UE
znaczenie. Zdaniem Trybunatu pobranie kopii programu komputerowego i zawarcie zwigzanej z nig
umowy licencji na korzystanie sg ze sobg nierozerwalnie powigzane. Pobranie kopii programu
komputerowego jest pozbawione sensu gospodarczego, jesli posiadacz tej kopii nie moze z niej
korzysta¢. Zaréwno TS UE, jak i rzecznik generalny, zwracaja uwage na fakt, iz z dyrektywy
komputerowej jasno wynika, ze wprowadza ona rozrdznienie miedzy sprzedazg a najmem, od czego
zalezy m.in. mozliwos$¢ ewentualnego zastosowania zasady wyczerpania prawa. Motyw 12 tej
dyrektywy okresla najem jako umozliwienie korzystania przez okreslony czas, w celach
[dochodowych], z programu komputerowego lub jego kopii. A contrario nalezy uzna¢, ze w
przypadku czynnosci, niezaleznie od tego, jak nazwaty jg strony, polegajgcej na przeniesieniu
wtasnosci kopii programu komputerowego na okres nieoznaczony w zamian za jednorazowg zaptate
ceny, ma miejsce sprzedaz programu komputerowego lub jego kopii w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej

dyrektywy.

Reasumujac: czyni sie zatem rozréznienie na czynnosci, ktdre majg cechy sprzedazy i czynnosci, ktére
majg cechy najmu, a nastepnie okresla sie, do ktdrej z tych czynnosci jest blizej tej, ktérg zawarty

strony. Umowa, ktdrg zawarty ze sobg A(r)cha! i KREATORIS jest umowag, w wyniku ktérej dochodzi
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de facto do przeniesienia witasnosci kopii na czas nieoznaczony, za jednorazowg zaptatg ceny.

A(r)cha!
12

i KREATORIS zawarty zatem umowe sprzedazy ° Oznacza to, ze wymagana przestanka z orzeczenia
UsedSoft zostata spetniona i doszto do wyczerpania prawa do rozpowszechniania programu

komputerowego, ktérego podmiotem praw autorskich jest KREATORIS.

3.2.2. Pojecie legalnego dysponenta i zakres wyczerpania

W sytuacji, gdy doszto do wyczerpania prawa do rozpowszechniania kopii programu komputerowego,
nalezy zastanowi¢ sie, jakie konsekwencje ma to dla ewentualnego wtérnego nabywcy. Zgodnie z
tezg 80 i 81 powotanego orzeczenia nalezy uznac, ze “drugi nabywca tej kopii, podobnie jak kazdy
nastepny, jest jej uprawnionym nabywcag w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy komputerowej. Co za
tym idzie, w przypadku odsprzedazy kopii programu przez pierwszego nabywce, jej nowy nabywca
bedzie mdgt dokonaé, zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24, pobrania na swdéj komputer kopii
sprzedanej mu przez pierwszego nabywce”. Na gruncie prawa polskiego oznacza to, ze wtdrny
nabywca moze dokonywac czynnosci wymienionych w art. 75 p.a., gdyz jest on osobg, ktdra “legalnie

weszta w jego posiadanie”.

Jednoczesnie w orzeczeniu UsedSoft podkreslono, iz Trybunat uznaje pobranie kopii programu
komputerowego oraz zawarcie zwigzanej z nig umowy licencyjnej, jako nierozerwalnie potgczone
(teza 44). Konsekwencjg tego jest fakt, iz zaréwno sama licencja nie moze zosta¢ podzielona, jak i nie
moze ona zosta¢ oddzielona od kopii programu komputerowego. Oznacza to, ze “legalnym
dysponentem” moze zostac tylko osoba, ktéra nabyta oba te prawa jednoczesnie. W celu ztagodzenia
rygoryzmu tych stwierdzen przyjeto takze konstrukcje, iz w sytuacji, gdy egzemplarz zostanie
dezaktywowany u zbywcy (teza 87), istnieje mozliwos$¢ pobrania programu bezposrednio od
podmiotu praw autorskich, poniewaz “pobranie to stanowi zwielokrotnienie programu
komputerowego konieczne do umozliwienia korzystania z tego programu przez tego nowego
nabywce zgodnie z zamierzonym celem”. Tym samym zostaje zachowana “nierozerwalnos¢” kopii
programu oraz licencji, ktére pozostajg w rekach jednego nabywcy (pierwotnego, a potem
wtdrnego), co ma uniemozliwic¢ sytuacje, gdy kopia programu oraz licencja znajdujg sie réwnocze$nie

u innych podmiotéw. Za J. Bartg oraz R. Markiewiczem nalezy uznaé, ze zgodnie z podang wyzej

12
W taki sposéb, w powotanej sprawie UsedSoft wypowiedziat sie takze rzecznik generalny TS UE Yves
Bot, punkty 56-60 opinii.
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wyktadnig licencja stanowi swego rodzaju “obcigzenie” programu komputerowego, a nie osobny

13
przedmiot umowy

3.2.3. Pojecie legalnego “dzielenia licencji”

Po przeanalizowaniu przestanek wyczerpania prawa oraz sytuacji prawnej wtérnego nabywcy, ktéry
te prawa nabyt, aby traktowa¢ PARTACKI jako “uprawnionego nabywce” w rozumieniu dyrektywy
komputerowej, nalezy rozwazyé, czy przedmiotem sprzedazy byto 10 osobnych licencji, czy jedna
licencja, z ktdrej wynika upowaznienie do korzystania na 10 stanowiskach. Jak to zostato juz ustalone
powyzej (punkt 1.1.2.), przedmiotem umowy miedzy A(r)cha! a KREATORIS jest 1 licencja, ktérej
zakres obejmuje mozliwo$¢ korzystania z programu Archduke na dziesieciu stanowiskach. Do
wyczerpania dochodzi wowczas tylko wzgledem kopii wzorcowej, czyli tej, ktéra zostata pobrana ze
strony internetowej, natomiast pozostatych 9 “licencji” jest tylko wynikiem ustalonego zakresu
umowy licencyjnej i nie podlega oddzielnemu wyczerpaniu. Konsekwencjg uznania, iz mamy do
czynienia z jedng licencjg jest fakt, iz czynnos¢, ktdrej dokonaty miedzy sobg A(r)cha! i PARTACKI, tj.
“odsprzedaz” licencji, jest umozliwieniem osobie trzeciej korzystania z czesci zakresu licencji, czyli
sublicencjonowaniem, ktdrego ustawowy zakaz nie zostat wytagczony w umowie. Zatem z powodu
naruszania ustawy PARTACKI nie moze zosta¢ uznany za legalnego nabywce.

Za tym pogladem opowiedziat sie takze TS UE w sprawie UsedSoft, czemu dat wyraz w tezie 69
wyroku: “jesli kupiona przez pierwszego nabywce licencja wystepowata w pakiecie dla takiej ilosci
uzytkownikow, ktéra przekraczata jego potrzeby, nabywca ten nie ma prawa na podstawie
przewidzianego w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 wyczerpania prawa do rozpowszechniania do
dokonania podziatu tej licencji i odsprzedania jedynie prawa do korzystania z programu

komputerowego przez okreslong przezen liczbe uzytkownikow”.

4. KATALOG ROSZCZEN KREATORIS WOBEC PARTACKI ARCHITEKCI

Jak wynika z powyzszych rozwazan, nie jest mozliwe znalezienie podstawy prawnej dla dziatan
PARTACKI. W dalszej kolejnosci przedstawiamy dopuszczalne kroki prawne KREATORIS w stosunku do
spotki, ktdra naruszyta jej autorskie prawa majatkowe zwielokrotniajgc utwér i bezpodstawnie

z niego korzystajgc. Materialng podstawe roszczen stanowi art. 74 ust. 4 p.a.

13
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, str. 224.
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W zwigzku z naruszeniem majatkowych praw autorskich do programu komputerowego, KREATORIS
moze wytoczy¢ powddztwo wywodzac swoje roszczenia z art. 79 p.a. W mysl tego przepisu osoba,
ktdrej autorskie prawa majgtkowe do utworu zostaty naruszone, moze zgdac nastepujacych dziatan:
zaniechania naruszen, usuniecia skutkéw naruszenia, naprawienia wyrzadzonej szkody i wydania
uzyskanych korzysci, a takze, niezaleznie od powyzszych roszczen, podania do publicznej wiadomosci
informacji o naruszeniu prawa, jakiego dopuscit sie pozwany lub zaptaty wielokrotnosci
uprawdopodobnionych korzysci, ktére uzyskat pozwany w wyniku bezprawnego dziatania. W tym
miejscu nalezy rozwazy¢, ktére z wymienionych roszczen powoda sg adekwatne do ochrony praw

KREATORIS.

Jednakze jeszcze przed analizg roszczen opartych na ustawie prawnoautorskiej nalezy podkresli¢, iz
z uwagi na niewaznos$¢ umowy sublicencji (punkt 2 niniejszej opinii) KREATORIS nie bedzie miec
roszczenia do PARTACKI o zaptate naleznosci z tytutu kary umownej. Ponadto KREATORIS z PARTACKI

nie tgczyt stosunek umowny, w ktérym taka kara bytaby zastrzezona.

4.1 Zaniechanie naruszen

Na kanwie niniejszego stanu faktycznego KREATORIS moze w pierwszej kolejnosci zasadnie zazgdac
zaniechania naruszen, tj. zaprzestania korzystania z programu komputerowego przez PARTACKI (art.
79 ust. 1 pkt 1 p.a.). Roszczenie o zaniechanie przystuguje uprawnionemu wtedy, gdy stan naruszenia
jego praw nadal trwa lub wprawdzie ustat, ale wciaz istnieje realna obawa wkroczenia w sfere jego
monopolu autorskiego. Ze stanu faktycznego wynika, iz PARTACKI bezprawnie stosowata

i prawdopodobnie dalej stosuje program Archduke w swoim przedsiebiorstwie. Nie ulega
watpliwosci, ze pierwszym obowigzkiem, jaki zawieratby wyrok uznajgcy powddztwo, bytoby wiasnie

zaniechanie naruszen w postaci zaprzestania stosowania programu Archduke.

4.2 Naprawienie szkody

4.2.1. Uwagi ogdlne

Kolejnym roszczeniem adekwatnym w rzeczonej sprawie wydaje sie zgdanie naprawienia
wyrzadzonej szkody, badZ na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, badZz poprzez zaptate sumy
pienieznej

w wysokosci dwukrotnego lub trzykrotnego stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art.

79 ust. 1 pkt 3 p.a.).
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Wybér przez powoda dochodzenia naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego wigze sie dla niego z obowigzkiem dowodzenia powstatego po jego stronie uszczerbku,
wielkosSci tego uszczerbku, od ktérej bedzie zalezna wysokos$é odszkodowania, a takie wymaga
wykazania nierozerwalnego zwigzku przyczynowo — skutkowego pomiedzy zaistniatg szkods,

a dziataniem bezprawnym osoby naruszajgcej autorskie prawa majgtkowe. W sytuacjach, w ktérych
powstata po stronie powoda szkoda jest trudna do oszacowania lub niewielka, wybdr rezimu
deliktowego dla dochodzenia naprawienia szkody jest ryzykowny i wigze sie z nieproporcjonalnie
duzym wysitkiem zwigzanym z dostarczaniem dowoddw dla postepowania cywilnego. Stad tez mozna
sie spodziewaé, ze KREATORIS zazada zaptaty sumy pienieznej w wysokosci wielokrotnosci

stosownego wynagrodzenia, zwtaszcza, ze jej zasadzenie nie jest w zaden sposdb zalezne od

14

wykazania zaistnienia uszczerbku po stronie powoda

Wybdr pomiedzy mozliwoscig zasgdzenia dwukrotnosci i trzykrotnosci wynagrodzenia naleznego
tytutem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie z programu komputerowego zalezy od

charakteru zawinienia naruszenia praw autorskich.

4.2.2. Charakter winy

Wina w prawie cywilnym moze mieé posta¢ zaréwno winy umyslnej — przejawiajacej sie po stronie
sprawcy czynu zamiarem bezposrednim lub ewentualnym (sprawca godzi sie na wystgpienie skutku),
jak i nieumysinej — pod postacig niedbalstwa rozumianego jako niedochowanie nalezytej starannosci
wymaganej w danej sytuacji od okreslonej osoby. Majac na uwadze fakt, ze prawo autorskie stanowi
czes¢ prawa cywilnego, konieczna jest ocena, czy PARTACKI podejmujac sie pobrania programu, jego
zainstalowania i rozpoczynajgc stosowanie programu w swoim przedsiebiorstwie, wiedziata (wina
umyslina) lub przy dochowaniu nalezytej starannos$ci mogta sie dowiedzie¢ lub przynajmniej mogta sie
spodziewad (wina nieumyslna), ze umowa o charakterze sublicencji, jakg zawarta z A(r)cha Sp. z o0.0.
nie upowazniata jej do korzystania z programu Archduke. W pierwszej sytuacji mozliwe jest
zasgdzenie trzykrotnosci, a w drugiej dwukrotnos$ci wynagrodzenia naleznego tytutem udzielenia

przez powoda zgody na korzystanie z programu komputerowego.

Za brakiem zawinienia PARTACKI przemawia okolicznos¢, iz zawierajgc ,,Umowe odsprzedazy licenc;ji”

dziatata on w zaufaniu do sprzedawcy, ze ten skutecznie przenosi na nig prawa licencyjne. Swiadczy

14
Wyrok SN z 21.10.2011 r., IV CSK 133/11 ,,odszkodowanie z tytutu zawinionego naruszenia autorskich
praw majgtkowych nie zalezy od wykazania wysokosci poniesionego uszczerbku”.
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o tym fakt, iz PARTACKI sama poinformowata KREATORIS o stosowaniu w swoje]j firmie programu
autorstwa KREATORIS, gdyz chciata skorzysta¢ z ustugi serwisowania programu, ktdra to ustuga
nalezata do tresci umowy licencyjnej zawartej pomiedzy KREATORIS i A(r)cha!. Gdyby PARTACKI
Swiadomie naruszata majatkowe prawa autorskie do programu komputerowego Archduke,

z prawdopodobieAstwem graniczgcym z pewnoscig mozna przyjaé, iz nie ujawnitaby tego faktu

w sposdb dobrowolny spétce KREATORIS.

Biorgc jednak pod uwage podwyziszony standard starannos$ci obowigzujacy podmioty w obrocie
profesjonalnym, istnieje znaczne ryzyko, iz Sgd oceniajgc stan faktyczny, przypisze PARTACKI wine
umyslng. Wynika to z faktu, iz na tej samej stronie, na ktérej znajduje sie facze do pobierania pliku

z programem, widniato takie zastrzezenie o tresci: ,Warunki licencji na stronie
www.kreatoris.com/archduke” oraz klikalne okienko: ,,Zapoznatem sie z trescig warunkéw licencji

i akceptuje je”. Tres¢ umowy licencyjnej wytaczajacej sublicencjonowanie, na podstawie ktorej
PARTACKI miatfa stac¢ sie sublicencjobiorcy, znajdowata sie zatem w tatwo dostepnym miejscu na
stronie internetowej, a wiec od osoby reprezentujgcej PARTACKI mozna byto wymagaé jej
przeczytania. Takiego standardu nalezytej starannosci, czyli starannego zaznajomienia sie z trescig

umow, z ktérych wywodzi sie prawa, nalezy wymagaé od przedsiebiorcow dziatajgcych w warunkach
15

obrotu . Brak zapoznania sie z trescig pierwotnej umowy licencji Sad moze zatem zakwalifikowaé
jako bedace postacig winy nieumysinej niedbalstwo, co skutkowatoby zasgdzeniem w procesie na
rzecz pozwanego nie dwukrotnosci, a trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
art. 79 ust. 1 pkt 3b p.a. Podkreslenia wymaga, iz zgodnie z zasadami ogdlnymi prawa cywilnego (art.
6 k.c.) ciezar udowodnienia bezprawnosci i zawinionego charakteru naruszenia majgtkowych praw

autorskich przez PARTACKI obcigza powoda — spotke KREATORIS.

4.2.3. Pojecie stosownego wynagrodzenia

Pojecie ,,stosownego wynagrodzenia” nie zostato zdefiniowane w ustawie, wiec w celu jego wyktadni
nalezy postuzy¢ sie tezami z orzecznictwa. Zgodnie ze stanowiskiem SN, szacujac jego wysokosé,
w pierwszej kolejnosci nalezy wzig¢ pod uwage cene licencji, ktéra zostataby zawarta pomiedzy

naruszajgcym prawa a uprawnionym, gdyby uprawniony udzielat zgody na korzystanie z utworu
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Za takim rozumieniem podwyzszonego standardu nalezytej starannosci przedsiebiorcy opowiedziat sie
réowniez Sad Najwyzszy w wyroku z 17.8.1993 r., Il CRN 77/93: "Nalezyta staranno$¢ dtuznika, okreslana przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej (art. 355 § 2 KC),
obejmuje takze znajomos¢ obowigzujacego prawa oraz nastepstw z niego wynikajagcych w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej".
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w granicach zaistniatego naruszenia . Nie bez znaczenia dla oceny stosownego wynagrodzenia,

w braku zatwierdzonych tabel wynagrodzenia, sg stawki rynkowe powszechnie stosowane w obrocie
17

w stosunku do takich uméw .

Kierujgc sie tymi kryteriami, w przedmiotowym stanie faktycznym, z uwagi na wysokie
prawdopodobienstwo uznania przez sad zawinionego charakteru naruszenia (niedbalstwo),
oszacowaniu bedzie podlegata trzykrotnos¢ ceny licencji na korzystanie z programu komputerowego
Archduke na czterech stanowiskach komputerowych. Co oczywiste, cena nie bedzie objeta rabatem,
ktory przewiduje KREATORIS dla kontrahentéw nabywajacych licencje na 10 i wiecej stanowisk

komputerowych.

4.3. Usuniecie skutkéw naruszenia

Kolejng mozliwoscig jest skierowanie przeciwko PARTACKI roszczenia o usuniecie skutkéw
naruszenia, wywodzone z tresci art. 79 ust. 3 p.a., ktérego zaspokojenie przywrécitoby stan zgodny

z prawem. Zaspokojenie tego roszczenia w niniejszym stanie faktycznym mogtoby polega¢ na
usunieciu z pamieci komputeréw PARTACKI programu komputerowego Archduke. Szczegdlng
postaciag omawianego roszczenia, znajdujacg podstawe w art. 79 ust. 2 pkt 1 p.a., jest zobowigzanie
naruszajgcego do ogtoszenia publicznie faktu naruszenia prawa albo tez zgdanie opublikowania czesci

lub catosci niekorzystnego dla niego orzeczenia sadu.

4.4.Wydanie uzyskanych korzysci

W punkcie 4 art. 79 ust. 1 p.a. wymienione zostato roszczenie o wydanie uzyskanych korzysci.

18

Wedtug przewazajgcej czesci doktryny przepis ten stanowi samodzielng podstawe
odpowiedzialnosci, niezalezng od art. 405 i n. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). Przestankg, ktéra

odréznia te regulacje od roszczen z bezpodstawnego wzbogacenia, jest mozliwosé orzeczenia

16

Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 8.3.2012 r., V CSK 102/11.
17

Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 8.2.2012 r., V CSK 56/11.
18

Zob. S. Grzybowski [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa
1972, s. 226 i n.; A. Kopff, Roszczenie o wydanie uzyskanych korzysci w prawie autorskim i wynalazczym a
roszczenie z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia [w:] Z.Radwanski, Studia z prawa zobowigzan, Warszawa-
Poznan 1979,s.21in.;

16



obowigzku wydania uzyskanych korzysci niezaleznie od istnienia winy po stronie naruszajacego

prawa.

,Utracone korzysci” mogg by¢ rozumiane jako niezaptacone wynagrodzenie za korzystanie z dzieta
oraz zysk sprawcy uzyskany w wyniku jego bezprawnej eksploatacji. Orzecznictwo podjeto sie préby
zdefiniowania tego pojecia. W wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 wrzes$nia 2005 r.,

I ACa 1155/05 Sad wskazat: , Przez uzyskane korzysci, ktore majg by¢ wydane, nalezy rozumie¢ te
korzysci, ktére naruszajacy uzyskat w zwigzku z dokonanym naruszeniem prawa autorskiego. Nalezy
zatem owe korzys$ci utozsamiac z przychodami naruszajgcego prawa autorskie, ktére to przychody
pozostajg nadto w normalnym zwigzku przyczynowym z dokonanym naruszeniem. Uzyskane korzysci,
o ktérych mowa w art. 79 ust. 1 Prawa autorskiego, nie obejmujg zatem nieponiesionych przez
naruszyciela kosztow i innych oszczednosci poczynionych w jego wydatkach, a dotyczg one jedynie

efektywnego (faktycznego) zysku”.

Przektadajac tezy sgdu na opiniowany stan faktyczny wydaje sie, iz KREATORIS moze domagac sie
w pozwie wydania utraconych korzysci, okreslajagc ich wartos¢ jako zysk z dziatalnosci
przedsiebiorstwa PARTACKI, opierajgcej sie na efektach korzystania z programu komputerowego

Archduke.

4.5. Zaptata na rzecz Funduszu Promocji Twdérczosci

Program Archduke zostat stworzony z przeznaczeniem do stosowania w dziatalnosci gospodarczej
przedsiebiorcdw wykonujacych projekty architektoniczne i tak tez korzystata z niego PARTACKI. Z
tego wzgledu, przy zatozeniu przyjecia przez Sad zawinionego charakteru naruszenia, KREATORIS
moze zazgdaé¢ od PARTACKI zaptaty odpowiedniej sumy pienieznej na rzecz Funduszu Promogji
Twoérczosci (art. 79 ust. 2 pkt 2 p.a.). Kwota ta nie moze by¢ nizsza niz dwukrotna wysokosc¢

uprawdopodobnionych korzysci odniesionych przez PARTACKI w wyniku naruszenia prawa.

4.6. Naruszenie autorskich praw osobistych

Opierajac niniejszg opinie prawng wyfacznie na stanie faktycznym przedstawionym przez
zleceniodawce, brak jest podstaw, aby rozwaza¢ ewentualnosé naruszenia przez spétke PARTACKI
rowniez autorskich praw osobistych KREATORIS do utworu, jakim jest program Archduke. Prawa

osobiste przystugujg bowiem wytgcznie twdrcy programu komputerowego Tworcg moze by¢ za$s
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wyltacznie osoba fizyczna lub kilka oséb fizycznych, a nigdy osoba prawna jakg jest KREATORIS bedace

sp. z 0.0. zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 70).

5. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN POZWU

Art. 80 ust. 1 pkt 1 in fine p.a. przewiduje mozliwos¢ ztozenia wniosku o zabezpieczenie roszczen do
Sadu, przed ktérym toczy sie postepowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia praw autorskich. Do

tego zabezpieczenia jako regulacje o charakterze ogdlnym stosuje sie kodeks postepowania
19 1

cywilnego , a wiec miedzy innymi art. 730 § 2 k.p.c. definiujgcy interes prawny bedacy przestanka
do zastosowania przez Sad instytucji zabezpieczenia roszczen. Przepis ten stanowi: , Interes prawny

w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie
utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi lub powaznie
utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie”. W komentarzach do tego przepisu wskazuje sie,
Ze osiggniecie celu postepowania nalezy wigzac z rodzajem ochrony prawnej, ktéra ma by¢ udzielona,

za$ o nieosiggnieciu tego celu mozna mowic¢ wtedy, gdy bez zastosowania zabezpieczenia, ochrona
20

prawna zapewniona merytorycznym orzeczeniem okaze sie niepetna

Zabezpieczenie jest wiec instytucja subsydiarng i nie powinno co do zasady stuzy¢ zaspokojeniu
roszczenn, a jedynie ma zapobiega¢ znacznemu utrudnieniu lub nawet uniemozliwieniu ich

zaspokojenia juz po zapadtym w sprawie orzeczeniu merytorycznym.

Biorgc pod uwage tres¢ roszczen KREATORIS w stosunku do PARTACKI w ewentualnym sporze
1

sgdowym, trudno znalez¢ podstawy do przyjecia istnienia interesu prawnego w rozumieniu art. 730
§ 2 k.p.c. w zabezpieczeniu roszczen niepienieznych w postaci zaniechania naruszenia. Nie do
wyobrazenia jest bowiem sytuacja, w ktdrej zgdanie zaniechania stosowania programu
komputerowego dla celéw przedsiebiorstwa PARTACKI statoby sie - w wyniku braku zabezpieczenia

na czas procesu — nieegzekwowalne.

Co sie tyczy zabezpieczenia roszczen pienieznych, KREATORIS wykazujgc swdj interes prawny we

whniosku o zabezpieczenie powinna wykazaé, iz istnieje wysokie prawdopodobienstwo, ze do czasu

19

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie Komentarz, LEX 2011, teza 2 do art. 80.
20

A. Jakubecki [w:] A.Jakubecki, Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1051-
1052.
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zakonczenia postepowania i uzyskania tytutu egzekucyjnego spdétka PARTACKI stanie sie
niewyptacalna i sciggniecie od niej zaptaty stosownego odszkodowania stanie sie utrudnione badz

catkowicie niemozliwe.

6. WNIOSEK O SCIGANIE PRZESTEPSTW Z ART. 116 | ART. 117 P.A.

Niezaleznie od wskazanych powyzej roszczen o charakterze cywilnoprawnym, KREATORIS moze
ztozy¢ do Prokuratury lub Policji wniosek o sciganie przestepstwa okreslonego w art. 116 p.a. lub 117
p.a. Z uwagi na fakt, iz do przepisdw ustawy prawnoautorskiej stosuje sie generalne reguty kodeksu
karnego nalezy przyjaé, iz przestepstwo moze popetnié jedynie osoba fizyczna lub kilka takich oséb.

Z racji tego, ponizsze rozwazania dotyczy¢ bedg ewentualnej odpowiedzialnosci osoby, ktdra

w spoétce PARTACKI dokonywata czynnosci zwigzanych z pobraniem, instalacjg oraz korzystaniem z

programu komputerowego Archduke.

Art. 116 p.a. dotyczy przestepstwa rozpowszechniania cudzego utworu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3
przez rozpowszechnienie nalezy rozumieé wszelkie formy udostepnienia utworu , publicznie", zatem
nie tylko poprzez udostepnienie jego egzemplarzy albo takze np. poprzez jego odtwarzanie w
miejscach publicznych (tak tez: J. Barta, R. Markiewicz, ,Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz.”, LEX 2011, teza 13 do art. 6) Jak zdefiniowat TS UE w orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de Espafia (SGAE) przeciwko Rafael
Hotels SA, udostepnienie publiczne oznacza, iz kazdy moze mie¢ do nich dostep. Dziatania
pracownikdw PARTACKI nie polegaty na publicznym udostepnianiu programu Archduke, wiec nie

mozna ich pociggnaé do odpowiedzialnosci za przestepstwo z art. 116 p.a.

Z pojeciem rozpowszechniania, a co za tym idzie udostepniania publicznie, wigze sie takze
odpowiedzialnos¢ z art. 117 p.a., czyli za bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie utworu w celu
jego rozpowszechniania. Jak to zostato ustalone, dziatania PARTACKI w zadnej mierze nie wigzg sie

z upublicznianiem utworu w ramach biezgcej dziatalnosci, a co dopiero z zamierzonym dziataniem
majgcym na celu takie udostepnianie. Dlatego pracownikom PARTACKI nie grozi odpowiedzialnos¢

karna przewidziana w tym artykule.

Jako ze nie istniejg podstawy do pociggniecia do odpowiedzialnosci karnej osdéb fizycznych,

pracownikéw firmy PARTACKI, wykluczona bedzie takze odpowiedzialnosé¢ karna catej spotki.
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7. PRZYPOZWANIE A(R)CHA!

Jezeli dojdzie do wytoczenia powddztwa przez KREATORIS przeciwko PARTACKI, firma zleceniodawcy
opinii znajdzie sie w takim potozeniu, w ktérym obrona przed zarzutem naruszenia autorskich praw
majgtkowych wydaje sie trudna lub wrecz niemozliwa. W tej sytuacji najrozsadniejszym krokiem
prawnym, jaki powinna podjgé spdétka PARTACKI, jest skorzystanie z instytucji przypozwania spétki

A(r)chal.

Przypozwanie zostato zdefiniowane w art. 84 k.p.c.: ,Strona, ktdérej w razie niekorzystnego dla niej
rozstrzygniecia przystugiwatoby roszczenie wzgledem osoby trzeciej albo przeciwko ktérej osoba
trzecia mogtaby wystgpi¢ z roszczeniem, moze zawiadomié takg osobe o toczgcym sie procesie

i wezwad jg do wziecia w nim udziatu.” Wezwanie, o ktérym mowa w przepisie nastepuje przez
whiesienie do Sadu, przed ktérym toczy sie sprawa, pisma procesowego, w ktérym strona — zwykle
jest to pozwany - wzywa osobe trzecig do przystgpienia do procesu w charakterze interwenienta

ubocznego strony wzywajacej.

Skorzystanie z tej instytucji przez PARTACKI wobec A(r)cha!, nawet jezeli zawiadomiona nie
zdecyduje sie przystgpi¢ do postepowania (nie ma bowiem takiego obowigzku), spowoduje, iz w
razie, gdyby PARTACKI przegrata w sgdzie spor z KREATORIS (sad orzektby brak podstawy prawnej do
korzystania z utworu) i nastepnie zwrdcita sie do A(r)cha! z roszczeniem odszkodowawczym (o tresci
roszczen — ponizej w punkcie 8.), A(r)cha! nie bedzie mogta w ewentualnym sporze sgdowym
podnies¢ zarzutu, ze sprawa, z ktérej rozstrzygniecia wynika roszczenie odszkodowawcze, byta
prowadzona przez spoétke Partacki wadliwie lub strona korzystata z btednych argumentéw w sprawie

0 naruszenie majatkowych praw autorskich.

8. EWENTUALNE ROSZCZENIA PARTACKI PRZECIWKO A(R)CHA!

Jak wynika z wczesniejszych ustalen dotyczacych tresci umowy tgczgcej A(r)cha! z KREATORIS
i charakteru prawnego ,,Umowy odsprzedazy licencji”, A(r)cha! nie byta uprawniona do zawarcia ze
spotkg PARTACKI umowy sublicencji programu komputerowego Archduke. Sublicencja udzielona

PARTACKI jest na mocy art. 58 § 1 k.c. niewazna jako sprzeczna z zakazem ustawowym zawartym
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w art. 67 ust. 3 p.a. Dlatego z uwagi na brak stosunku obligacyjnego tgczgcego PARTACKI z A(r)cha!
21

Jedyng podstawg ewentualnych roszczen bedzie wytgcznie ustawa .

Podstawami prawnymi dla mozliwych roszczen o zaptate mogg by¢:
a) w zakresie zwrotu nienaleznie zaptaconej ceny — przepisy art. 405 i n. k.c. (bezpodstawne
wzbogacenie);

b) w zakresie odszkodowania —art. 415 i n. k.c. — delikty prawa cywilnego.

W pierwszym przypadku koniecznym bedzie wykazanie przez PARTACKI, iz w wyniku niewaznej
,Umowy odsprzedazy licencji” doszto do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie A(r)cha!l
uzyskanego kosztem zubozenia PARTACKI. Takim wzbogaceniem jest kwota, ktérg A(r)cha! Uzyskata

z tytutu niewaznej umowy sublicencji i to ona bedzie mozliwa do zasgdzenia w razie wytoczenia tego
roszczenia. Skorzystanie z tej podstawy prawnej pozwoli wiec poszkodowanemu odzyskac jedynie

sume, jaka zapfacit za niewazng sublicencje.

Jezeli zas chodzi o drugg podstawe prawng, tj. roszczenia odszkodowawcze na podstawie deliktu
prawa cywilnego, PARTACKI dochodzac odszkodowania bedzie musiat wykazaé, ze w wyniku zawarcia
niewaznej umowy ponidst szkode i ze wynika ona z zawinionego dziatania lub zaniechania A(r)chal.
Na PARTACKI spoczywa w tym wypadku ciezar udowodnienia istnienia winy oraz nierozerwalnego
adekwatnego zwigzku przyczynowo — skutkowego pomiedzy szkodg a faktem, iz umowa jest

niewazna.

Szkoda, zgodnie z art. 361 § 2 k.c. wyrazajacym zasade petnego odszkodowania, obejmuje zaréwno
strate na mieniu (damnum emergens), jak i utracone korzysci, jakich modgt sie spodziewac
poszkodowany, gdyby do wyrzadzenia szkody nie doszto (lucrum cessans). Tylko wziecie pod uwage
obu postaci szkody przy szacowaniu wysokosci uszczerbku zapewnia realizacje prawnego obowigzku
naprawienia szkody. Na wysokos$¢ szkody poniesionej przez PARTACKI sktadac sie wiec beda:
a) jako straty na mieniu — zasgdzone w procesie na rzecz KREATORIS odszkodowanie z tytutu
bezumownego korzystania z utworu oraz koszty zaspokojenia innych roszczen wynikajgcych
z wyroku Sadu;
b) jako utracone korzysci —dochody, ktére PARTACKI bytaby uzyskata, gdyby nie orzeczony przez
Sad obowigzek zaprzestania korzystania z programu komputerowego Archduke w

przedsiebiorstwie PARTACKI.

21
Z uwagi na brak umowy niemozliwym bedzie, co oczywiste, wysuwanie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi.
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9. WNIOSKI OPINII

1. Zawarta pomiedzy KREATORIS a A(r)cha! umowa ma charakter umowy sprzedazy, ktérej
przedmiotem jest prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z egzemplarza programu
komputerowego Archduke na warunkach okreslonych w porozumieniu licencyjnym. Prawo
do korzystania z tego egzemplarza (licencja) nie obejmowato uprawnienia do

sublicencjonowania.

2. A(r)cha! zawierajgc umowe z PARTACKI naruszyta warunki licencji programu Archduke,
poniewaz umowa ta byfa w istocie sublicencjg. W $wietle ustawowego zakazu sublicencji,
ktory nie zostat wytgczony w licencji przez KREATORIS, umowa tgczgca A(r)cha! z PARTACKI

jest bezwzglednie niewazna z mocy art. 58 § 1 k.c.

3. Jedyna mozliwoscig przeniesienia prawa do korzystania z zakupionego programu bytoby
przeniesienie wtasnosci egzemplarza dzieta w catosci (w petnym zakresie nabytych
uprawnien), co wigzatoby sie z wyczerpaniem autorskich praw majgtkowych odnosnie do
tego egzemplarza. Nie jest mozliwe podzielenie uprawnien w zakresie korzystania z utworu i

przeniesienie na osobe trzecig jedynie czesci uprawnien licencyjnych.

4. Zgodnie z zasadg prounijnej wyktadni, w swietle prawodawstwa UE i aktualnego orzecznictwa
TS UE, pod pojeciem sprzedazy egzemplarza utworu rozumiec nalezy rowniez sprzedaz

egzemplarza zdematerializowanego, dostepnego online.

5. Jedynym egzemplarzem programu komputerowego Archduke, w stosunku do ktérego doszto
do wyczerpania prawa, jest egzemplarz programu, zakupiony i pobrany z internetu przez
A(r)cha!. Kolejne, zwielokrotnione kopie tego egzemplarza, stuzgce do stosowania go na
poszczegdlnych stanowiskach komputerowych, nie sg objete wyczerpaniem i nie mogg byc¢

przedmiotem sprzedazy.

6. Zpowodu niewaznosci umowy sublicencji, PARTACKI nigdy nie nabyta prawa do pobrania
i stosowania w swoim przedsiebiorstwie egzemplarza programu Archduke. Naruszenie przez
PARTACKI majatkowych praw autorskich do utworu polega na zwielokrotnieniu i korzystaniu

z utworu bez zgody uprawnionego.

7. W wyniku bezumownego korzystania z utworu, KREATORIS w stosunku do PARTACKI
przystugujg roszczenia cywilnoprawne okreslone w art. 79 p.a. oraz prawo do zgdania
zabezpieczenia tych roszczen. Materialng podstawg roszczen cywilnoprawnych jest art. 74

ust. 4 wzw. z art. 79 p.a.
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10.

11.

Brak podstaw do zgdania przez KREATORIS od PARTACKI zaptaty kary umownej, poniewaz ta
zostata przewidziana jedynie w umowie zawartej pomiedzy KREATORIS a A(r)cha!, ktéra to

umowa nie wigze PARTACKI.

Nie ma podstaw do pociggniecia do odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa okreslone w
art. 116 i 117 p.a. pracownika PARTACKI bezposrednio odpowiedzialnego za pobranie,

zwielokrotnianie i stosowanie programu Archduke.

W przypadku pozwania PARTACKI przez KREATORIS, PARTACKI powinien zwréci¢ sie o

przypozwanie spotki A(r)chal.

W razie przegranego procesu cywilnego ze spdtkg KREATORIS, PARTACKI przystuguja
roszczenia o zaptate w stosunku do A(r)cha! z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia oraz

naprawienia poniesionej przez PARTACKI szkody w wyniku zawinionego dziatania A(r)chal.

23



