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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2018 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Bohdan Bieniek (przewodniczacy)
SSN Bogustaw Cudowski
SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Protokolant Edyta Jastrzebska

w sprawie z powodztwa W.P.

przeciwko T. POLSKA Spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w [...]

o zaptate wynagrodzenia za projekt wynalazczy,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczen Spotecznych i Spraw
Publicznych w dniu 24 stycznia 2018 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...] | Wydziat
Cywilny

z dnia 5 lipca 2016 r.,

1. oddala skarge kasacyjna,

2. zasadza od T. POLSKA Spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscia w [...] na rzecz powoda W. P. kwote 8.100 z}
(osiem tysiecy sto ziotych) tytutem 2zwrotu kosztéw

postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2015 r. Sgd Okregowy w [...] zasadzit od T.
Polska Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w [...] na rzecz powoda W. P.
kwote 367.443,16 zt z ustawowymi odsetkami od 31 maja 2015 r., w pozostatym
zakresie zgdanie zapfaty odsetek oddalit oraz zasgdzit na rzecz powoda kwote
25.590 zt z tytutu zwrotu kosztow procesu.

Sad ustalit nastepujacy stan faktyczny:

W dniu 26 wrzesnia 2005 r. pomiedzy Innowacyjnym Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym P. Spoétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig jako zamawiajgcym i
tworcami wynalazku, tj. M. P.,, W. P. i D. S. zostaly zawarte dwie umowy o
dokonanie projektu wynalazczego.

Umowa nr 4/2/2006/2005 odnosita sie do projektu dotyczgcego sposobu
podgrzewania wody zasilajgcej kociot parowy oraz dwustopniowego podgrzewacza
wody zasilajgcej kociot parowy, a umowa nr 4/3/2006/2005 do projektu
dotyczgcego uktadu peczka zebrowego wymiennika ciepta. W paragrafie 5 kazdej z
umow strony postanowity, ze po wdrozeniu projektu wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ptatne w wysokosci i terminach ustalonych w odrebnej umowie,
zgodnie z regulaminem obowigzujgcym u zamawiajgcego.

W dniu 29 wrzesnia 2007 r. pomiedzy Elektrocieptownig E..A Spotkg z
ograniczong odpowiedzialnoscig w [...] jako zamawiajgcym i Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym P. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig jako wykonawca,
zostata zawarta umowa o dokonanie i wdrozenie innowacji nr ECN /588/DT/2007.
Wynikato z niej, ze zostata zawarta dla uregulowania wspotpracy stron w okresie od
1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. w zakresie dokonywania i wdrazania
innowacji dla podwyzszenia sprawnosci kottow energetycznych zainstalowanych u
zamawiajgcego. W paragrafie 6 umowy strony postanowity, ze dotychczas
dokonane i zgtoszone u wykonawcy innowacje obejmujgce przedmiot umowy stajg
sie wspotwtasnoscig stron umowy w réwnych czesciach, po 50%, a z tytutu
zastosowania technologii u zamawiajgcego wykonawca bedzie otrzymywat 1/3
korzysci ustalonych na podstawie wyliczonych i zweryfikowanych efektéw
ekonomicznych.

Pomiedzy tymi samymi stronami 31 grudnia 2007 r. zostata zawarta umowa



0 przeniesienie udzialu w prawach do uzyskania patentu na wynalazek. Na jej
postawie spétka P. przeniosta na Elektrocieptownie E. udziat w wysokosci 50% w
prawach do uzyskania patentow na wynalazki, ktorych dotyczyly umowy o
numerach 4/2/2006/2005 i 4/3/2006/2005 i ktére - jak strony oswiadczyty - sg
czescig nowej technologii systematycznie wdrazanej w E. Zbywca i nabywca
zobowigzali sie do przekazania tworcom wynalazku objetego umowg
wynagrodzenia zgodnie z regulaminami dotyczgcymi zasad ustalania i wypfaty
wynagrodzen dla tworcow na podstawie zasad przyjetych w swoich
przedsiebiorstwach (§ 7).

Pomiedzy twércami wynalazkow z jednej strony, a Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym P. Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig i Elektrocieptownig
E. Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z drugiej strony jako zamawiajgcym
zostaly zawarte cztery umowy o dokonanie projektu wynalazczego: nr U
/8/2006/2006 z 5 pazdziernika 2006 r., nr U 5/2006/2006 z 22 maja 2006 r., nr U
6/2006/2006 z 24 maja 2006 r. i nr U 1/2008/2007 z 23 lipca 2007 r. Wszystkie te
projekty wynalazcze zostaty zrealizowane i zgtoszone zamawiajgcym przez
tworcow. Zapadty tez decyzje w sprawie ich wykorzystania. Tworcy jako
zgtaszajgcych wskazywali M. P., ktéremu zgodnie z umowg miedzy tworcami
przypadato 34% wynagrodzenia, oraz W. P. i D. S., ktérym przypadato po 33%
wynagrodzenia.

Urzad Patentowy w stosunku do wynalazkbw objetych umowami
nr U/2/2006/2005, U /3/2006/2005, U 8/2006/2006, UI/2008/2009 wydat decyzje o
udzieleniu patentéw, a odnosnie pozostatych dwdch projektdow wynalazczych
potwierdzit przyjecie zgtoszen tych wynalazkéw.

W dniu 31 grudnia 2007 r. pomiedzy Przedsiebiorstwem Wielobranzowym P.
Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig i Elektrocieptownig E. Spétkg z
ograniczong odpowiedzialno$cig zostata zawarta umowa o wspélnosci prawa do
patentu, ktéra potwierdzata zgtoszenie do Urzedu Patentowego opracowanych do
tej daty projektow wynalazczych - stanowigcych elementy nowej technologii
wdrazanej w Elektrocieptowni. Ustalano rowniez, Zze jej elementami bedg kolejne
wynalazki dokonane w wyniku umoéw zawieranych z twércami. W § 4 umowy

postanowiono, ze E. jest zobowigzana w terminie 30 dni po zakonczeniu danego



roku stosowania wynalazku do wyliczenia uzyskanych efektéw ekonomicznych
netto i do przekazania na rzecz drugiego wspotuprawnionego 33,5% uzyskanych
korzysci. Strony zobowigzaty sie tez do wykonywania procedury rozliczen
finansowych wynikajgcych z wyptaty wynagrodzen dla tworcow.

Zastosowanie technologii, na ktérg sktadato sie 6 wynalazkdéw objetych
umowami od sezonu 2007/2008 przynosito Elektrocieptowni wymierne efekty
ekonomiczne, w pierwszym sezonie w kwocie 3.952.323 zt, a w nastepnym
(2008/2009) 3.470.771 zt. Po ich obliczeniu E. przekazata odpowiednig czes¢ z tej
kwoty na rzecz spotki P.

Nastepcg prawnym Elektrocieptowni E. w [...] byta T. Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w [...]. Z dniem 10 grudnia 2014 r. nastgpito wydzielenie czesci
majatku tej Spoétki w postaci zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, zwigzanej z
prowadzeniem dziatalnosci w ramach Zakladu E., przez jego przeniesienie na
spotke przejmujaca, tj. T. POLSKA Spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig w [...].
Zakres aktywow i pasywow przejetych przez pozwang Spoétke okreslat plan
podziatu spotek uzgodniony pomiedzy A. Poland S.A., T. Spotke z 0.0. oraz T. W.
S.A. i stanowit podstawe do uznania, ze pozwana jest nastepcg prawnym T.

Powotujgc sie na tres¢ art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 776; dalej prawo
wiasnosci przemystowej), Sad Okregowy wskazat, Zze na Elektrocieptownie E. oraz
na spotke P. przeniesione zostaty prawa tworcéw do uzyskania patentu na
wynalazki. Te wynalazki, ktérych dotyczyty umowy o numerach U/8/2006/2006,
U/5/2006/2006, U/6/2006/2007, U/1/2008/2007 zostaty bowiem zgtoszone
zamawiajgcym  przedsiebiorstwom, a  zgtoszenia  przyjeto. Wysokosé
wynagrodzenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 prawa wiasnosci przemystowej tworca i
przedsiebiorca mogg ustalic w drodze umowy, a gdy tego nie uczynig,
zastosowanie znajduje regulacja ustawowa, ktéra nakazuje ustalenie jego
wysokosci w stusznej proporcji do korzysci, jakie przedsigebiorca czerpie z
wykorzystywania wynalazku. W powotanych umowach wskazywano, ze tworcom
nalezne bedzie wynagrodzenie, przy czym zawieraty one w tym zakresie odestanie
do =zasad okreslonych w regulaminie wynagradzania obowigzujgcym u

zamawiajgcego. Jednakze w Elektrocieptowni E. taki regulamin nie istniat i nie



zostat opracowany, a wynagrodzenia nie byty wyptacane, w zwigzku z czym
zastosowane musiaty znalez¢ reguty ustawowe.

Zdaniem Sadu Okregowego, powodowi nalezy sie wynagrodzenie, ktérego
baze stanowi 15% wartosci korzysci ekonomicznych uzyskanych przez poprzednika
prawnego pozwanej.

W ocenie Sadu pierwszej instancji, nie doszlo takze do przedawnienia
roszczenia powoda. Prawo wiasnosci przemystowej nie zawiera szczegolnych
uregulowan dotyczgcych przedawnienia roszczen o zaptate wynagrodzenia, a wiec
zastosowanie znajdujg ogolne reguty okreslone w Kodeksie cywilnym - tj. art. 118.
Sad Okregowy podkreslit, ze mimo przewidzianej w art. 22 ust. 2 prawa wlasnosci
przemystowej mozliwosci wyptaty wynagrodzenia dla tworcy wynalazku w
czedciach (po okresach korzystania z wynalazku), brak jest podstaw do przyjecia,
ze Swiadczenie to ma charakter okresowy. Argumentacje te popart stanowiskiem
Sadu Najwyzszego, wskazujgc ze zachowato ono aktualnos¢ takze na gruncie
obecnie obowigzujgcych przepisow. Nie zgodzit sie takze z twierdzeniem, Zze
projektom o nazwie - ,sposéb i urzgdzenie do ochrony przed korozjg ekrandéw
bocznych kottdéw energetycznych z palnikami frontowymi opalanych weglem i/lub
gazem”, oraz ,sposOb i urzgdzenie do formowania strug mieszanki pytowo-
powietrznej oraz powietrza i/lub gazu w wirowym palniku pytowo-gazowym”, ktérych
dotyczg umowy o numerach 4/5/2006/2006 i 4/6/2006/2006, nie przyznano ochrony
patentowej, poniewaz strona pozwana nie przytoczyta zadnych dowoddéw na
poparcie tego zarzutu, a z dokumentow wynika, ze dokonano prawidtowego
zgtoszenia tych wynalazkéw w Urzedzie Patentowym.

Sad Apelacyjny w [...], wyrokiem z dnia 5 lipca 2015 r. oddalit apelacje
pozwanej od powyzszego wyroku, podzielajgc ustalenia faktyczne Sgdu pierwszej
instancji i jego ocene prawng.

Dodatkowo jedynie podkreslit, ze gdyby nawet przyjgé, ze byto to
Swiadczenie okresowe, to podniesienie przez pozwang zarzutu przedawnienia w
okolicznosciach niniejszej sprawy jest naduzyciem prawa. Z zeznan 6wczesnego
prezesa spofki Elektrocieptownia E. wynikato bowiem, ze tworcy na jego wniosek
zgodzili sie nie zgda¢ wynagrodzenia do czasu poprawy sytuacji finansowej

przedsiebiorstwa, czyli co najmniej do 2010 r., nastepnie za$ na skutek dziatan



organdw poprzednikow prawnych pozwanej nie doszio nie tylko do uregulowania
wynagrodzenia, ale nawet zawarcia stosownej umowy, a po wydzieleniu czesci
majatku i przejeciu go przez pozwang, podmioty uczestniczgce w tym wydzieleniu
.przerzucaty” sie odpowiedzialnoscia.

Sad drugiej instancji wskazat takze, ze ze wzgledu na fakt, ze twércy z
zawartych umoéw mogli wyciggng¢ wniosek, ze przystuguje im tylko prawo do
wynagrodzenia bez blizszego okreslenia jego zasad, mogli oni skonkretyzowaé
swoje zgdania w wezwaniu do zapfaty, traktujgc swoje roszczenie jako
bezterminowe (art. 455 k.c.), co powdd uczynit, zakreslajgc termin do spetnienia
Swiadczenia na 30 maja 2015 r. Zasgdzenie odsetek co najmniej od tej daty byto
wiec prawidtowe. Nie mozna bowiem uzna¢ za zasadne stanowiska pozwanej, ze
skoro wynagrodzenie zostato ustalone przez sad zgodnie z art. 22 ust. 2 prawa
wtasnosci przemystowej w odniesieniu do stusznej proporcji, to dopiero z tg chwilg
nalezne byty ewentualne odsetki. Ustalenie sgdu w tym wzgledzie miato bowiem
jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny, zwlaszcza wobec okres$lenia
przez ustawodawce w sposdb wyrazny terminu ptatno$ci wynagrodzenia w art. 22
ust. 4 prawa wiasnosci przemystowej, co oznacza, ze zarzut zwigzany z
naruszeniem przez Sgd pierwszej instancji art. 481 § 1 k.c. nie mogt odnies¢
oczekiwanego skutku.

Strona pozwana zaskarzyta ten wyrok skargg kasacyjng, zarzucajgc mu
naruszenie prawa materialnego: art. 118 k.c. w zwigzku z art. 22 ustawy Prawo
witasnosci przemystowej, polegajgce na ich btednej wyktadni, a w konsekwencji
niewtasciwym zastosowaniu przez przyjecie, ze roszczenie powoda nie ma
charakteru okresowego i powinno podlegaé dziesiecioletniemu terminowi
przedawnienia, o ktéorym mowa w art 118 k.c., gdy tymczasem umowny sposéb
uksztaltowania wyptaty wynagrodzenia przez strony, a takze samo postuzenie sie
nazwg ,okres rozliczeniowy”, swiadczy o tym, ze strony nadaty temu Swiadczeniu
charakter okresowy, co jest w petni dopuszczalne na gruncie art. 22 prawa
witasnosci  przemystowej, odroznic bowiem nalezy wyptate okreslonego
wynagrodzenia w czesSciach od braku okreslenia ostatecznej wysokosci
wynagrodzenia i umownego uzgodnienia powtarzalnych wyptat w regularnych

odstepach czasu, ktérych wysokos¢ winna by¢ ustalana corocznie, na podstawie



zmiennych czynnikow; art. 118 k.c. w zwigzku z art. 5 k.c., polegajgce na ich
niewtasciwym zastosowaniu przez przyjecie, ze podniesiony przez pozwang zarzut
przedawnienia nie zastuguje na uwzglednienie, albowiem sprzeciwiajg sie temu
blizej nieokreSlone zasady wspotzycia spotecznego, a okolicznosc¢, ze okres
op6znienia w dochodzeniu roszczenia jest znaczny, nie ma w tym zakresie
znaczenia, gdyz powotanie sie na art. 5 k.c. jest dopuszczalne w kazdym
przypadku, w ktorym istniejg uzasadnione i usprawiedliwione podstawy dla uznania
sprzecznosci podniesionego zarzutu przedawnienia z zasadami wspotzycia
spotecznego, gdy tymczasem mozliwos¢ powotfania sie na art. 5 k.c. wymaga
kazdorazowo wykazania, jaka zasada wspotzycia spotecznego zostata naruszona,;
powotywanie sie na zarzut przedawnienia moze by¢ uznane za naduzycie prawa
jedynie zupetnie wyjgtkowo, gdy indywidualna ocena okoliczno$ci w rozstrzygane;j
sprawie wskazuje, iz op6znienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest
nie tylko spowodowane szczegolnymi przestankami uzasadniajgcymi to opdznienie,
lecz rowniez ze opdznienie to nie jest nadmierne; art. 22 ust. 1 prawa wtasnosci
przemystowej w zwigzku z art. 11 ust. 3 tej ustawy, polegajgce na ich btednej
wyktadni a w konsekwencji niewlasciwym zastosowaniu przez przyjecie, ze
powodowi przystuguje wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, pomimo ze
wynalazek ten nie zostat objety ochrong patentowg; gdy tymczasem prawo do
wynagrodzenia przystuguje tworcy wynalazku, ktéry nadaje sie do opatentowania w
momencie przekazania danego rozwigzania przedsiebiorcy, tymczasem
rozwigzanie o numerze zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP - P-384187
,OpOsOb i urzgdzenie do formowania strug mieszkanki pytowo-powietrznej,
powietrza oraz gazu w wirowym palniku pytowo-gazowym” do dzisiejszego dnia nie
zostato objete ochrong patentowg; art. 455 k.c., polegajgce na jego zastosowaniu
skutkujgcym przyjeciem, Zze roszczenie powoda ma charakter roszczenia
bezterminowego, gdy tymczasem, nie moze =zosta¢ uznane za roszczenie
bezterminowe, albowiem moment ptatnosci wynagrodzenia powoda, a tym samym
wymagalnosci roszczenia o to wynagrodzenie, zostat okreslony umownie w § 4
umowy z dnia 31 grudnia 2007 r. o wspoélnosci prawa do patentu, a w przypadku
braku umownego uregulowania ptatnosci wynagrodzenia za korzystanie z

wynalazku, zastosowanie znalaztaby regulacja art. 22 ust. 3 prawa wtasnosci



przemystowej (w brzmieniu do dnia 1 grudnia 2015 r., obecnie art. 22 ust. 4 prawa
wlasnosci przemystowej), ktéry wskazuje, jako dzien wymagalnosci, 14. dzien
miesigca od dnia uzyskania pierwszych korzysci; art. 22 ust. 3 prawa witasnosci
przemystowej w brzmieniu obowigzujgcym do dnia 1 grudnia 2015 r. (oraz art. 22
ust. 4 prawa wiasnosci przemystowej w brzmieniu obowigzujgcym od dnia 1
grudnia 2015 r.) polegajace na jego btednej wyktadni, przez przyjecie, ze na
gruncie tego przepisu nalezy odrozni¢ termin wymagalnosci od terminu zaptaty,
podczas gdy w przypadku zobowigzan terminowych regutg jest zbieznosé terminu
wymagalnosci i terminu ptatnosci.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng powod wnidst o jej oddalenie.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Przede wszystkim
nie jest uzasadniony najdalej idgcy zarzut przedawnienia roszczenia w oparciu o
art. 118 k.c. Swiadczenie jest jednorazowe, jezeli jego spetnienie nastepuje przez
wykonanie: jednorazowe, jezeli swiadczenie jest niepodzielne, a jezeli jest
podzielne - przez wykonanie w catosci lub sukcesywnie w czesciach (ratach), jezeli
taki sposéb spetnienia swiadczenia wynika z umowy, orzeczenia sadu lub z
przepisu ustawy. Swiadczenie jest okresowe, jezeli polega na periodycznym
dawaniu uprawnionemu w czasie trwania okreslonego stosunku prawnego
pieniedzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, ktérych ogdlna ilos¢ (catos¢) nie
jest z géry okres$lona.

W wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 16 stycznia 1974 r., PR 362/73
(OSNCP 1974 z. 9, poz. 160) podkresla sie, ze Swiadczenie jednorazowe rozni sie
od roszczenia okresowego (renty, odsetek, czynszu itp.) tym, ze poszczegodine
sktadniki tego wynagrodzenia =zalicza sie na poczet jednego $wiadczenia.
Do okre$lenia $wiadczenia jako okresowego nie wystarcza kryterium czasu,
w ciggu ktérego swiadczenie ma by¢ spetnione. Konieczne jest stwierdzenie, ze w
ramach tego samego stosunku zobowigzaniowego dtuznik ma spetni¢ szereg
Swiadczen jednorazowych, ktdre mogg nie sktadac sie na catos¢ z gory okreslona.

W wyroku z dnia 7 stycznia 2009 r., Il CSK 409/2008 (LexisNexis nr


https://sip.lex.pl/#/document/520617303?cm=DOCUMENT

2136348), Sad Najwyzszy identycznie okreslit réznice miedzy sSwiadczeniem
jednorazowym i okresowym: ,Swiadczenie najemcy z tytutu czynszu stanowi
Swiadczenie okresowe, polegajgce na przekazywaniu okreslonej kwoty pienieznej
w oznaczonych odstepach czasu. Tym rdzni sie Swiadczenie okresowe od
jednorazowego, spetnianego sukcesywnie lub ratalnie, ze wptacane okresowo
kwoty nie sg zaliczane na poczet jednego swiadczenia. Mamy wiec do czynienia z
wieloma swiadczeniami okresowymi, z ktorych kazde wymagalne jest w innym
terminie, w innym tez terminie ulega przedawnieniu. W rezultacie, kazde z tych
Swiadczen stanowi odrebny dtug, chociaz jest to dtug tego samego rodzaju”. To z
kolei implikuje sposéb zaliczania wptat dokonywanych na poczet diugu w mysl
art. 451 k.c.

W  podsumowaniu, roszczenie o Swiadczenie okresowe  musi
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami: przedmiotem swiadczenia muszg by¢
pienigdze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, w ramach jednego i tego samego
stosunku prawnego dtuznik ma spetni¢ wiele swiadczen jednorazowych, spetnienie
tych $wiadczen nastepuje w okreSlonych regularnych odstepach czasu,
Swiadczenia te nie sktadajg sie na pewng z gory okreslong catos¢, kazde ze
Swiadczen okresowych jest samoistnym $Swiadczeniem, a nie czescig jednego,
wiekszego Swiadczenia, $wiadczenie jest okresowe wtedy, gdy nie ma mozliwosci
jego spetnienia jednym dziataniem.

Takim warunkom nie odpowiada wynagrodzenie tworcy wynalazku okreslone
w art. 22 ust. 2 i 3 prawa witasnosci przemystowej, ktory ma zastosowanie w
sytuacji, gdy strony nie uzgodnity wysokosci wynagrodzenia. Potwierdza to
jezykowe brzmienie tego przepisu w wersji obowigzujgcej do 1 grudnia 2015 r., jak i
art. 22 ust. 3 i 4 tej ustawy o tresci obowigzujgcej po tej dacie. Mowa w nich
bowiem wyraznie o wynagrodzeniu wyptacanym w catosci lub w czesciach i
terminach ich zaptaty. Spetnienie $wiadczenia (wynagrodzenia dla tworcy
wynalazku) jest mozliwe na podstawie jednorazowej wyptaty wynagrodzenia w
catosci, a w przypadku podzielenia go na czesci wptacane okresowo kwoty sg
zaliczane na poczet jednego swiadczenia, ktore stanowi z goéry okreslong catosc.
W tym przypadku roztozenie swiadczenia na raty nie pozostaje w scistym zwigzku z

czasem trwania stosunku prawnego, ale z wysokoscig wynagrodzenia, ktére musi
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pozostawac w stusznej proporcji do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku.

Z tresci wywodow zawartych w uzasadnieniu zarzutéw kasacyjnych wynika,
ze skarzaca nie neguje jednorazowego charakteru swiadczenia w przypadku
sgdowego ustalenia wysokosci wynagrodzenia przystugujgcemu tworcy wynalazku,
natomiast wywodzi, ze strony w umowie w sposéb odmienny ustality zasady
wyptaty wynagrodzenia, ktére nadaty mu charakter swiadczenia okresowego.
Zgodzi¢ sie nalezy, ze art. 22 prawa wiasnosci przemystowej ma charakter
dyspozytywny, co oznacza, ze ustalone w nim zasady majg zastosowanie, po
pierwsze, wtedy, gdy strony ustality umownie prawo twoércy do wynagrodzenia, po
drugie, gdy z postanowien umownych nie wynika jego wysoko$¢. Pierwszenstwo
ustalen umownych wynika wprost z tresci przepiséw, w ktorych ustawodawca
zawart zastrzezenie: ze wynagrodzenie nalezy sie tworcy, ,jezeli strony nie umowity
sie inaczej’, jego wysokos$¢ ustala sad, ,jezeli strony nie uzgodnity wysokosci
wynagrodzenia”, oraz ze ,jezeli umowa nie stanowi inaczej’, wynagrodzenie
wyptaca sie w catosci lub w czesciach w terminach wskazanych przez
ustawodawce.

Rozwazanie w niniejszej sprawie, jak daleko siega swoboda stron przy
ksztattowaniu prawa twoércy w zakresie wynagrodzenia, jest bezprzedmiotowe
dlatego, ze z miarodajnych ustalen Sadu, ktorymi Sad Najwyzszy jest zwigzany
(art. 398" § 2 k.p.c.) wynika, ze strony w drodze postanowien ustality jedynie prawo
tworcow (w tym powoda) do wynagrodzenia, nie okreslajgc jego wysokosci. Nie
istniejg zatem postanowienia umowne, przez pryzmat ktérych skarzgca chciataby
kwalifikowac¢ sporny stosunek jako swiadczenie okresowe.

Ustawodawca, odwotujgc sie do woli stron, w sposéb oczywisty odnosi to do
tworcy i przedsiebiorcy (zamawiajgcego). To te podmioty sg uprawnione
ksztattowaé wedle wiasnej woli tre§¢ zobowigzania. Tymczasem skarzgcy odwotuje
sie do umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiedzy Elektrocieptownig E.
(poprzednikiem strony pozwanej) a P. Spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig o
wspolnosci prawa do patentu, wskazujgc, ze ustalona w niej procedura rozliczen z
twércami wskazuje na to, ze ,strony - w sposob odmienny od przewidzianej przez
ustawodawce wyptaty wynagrodzenia w catosci lub w czesci - uzgodnity okresowg

wyptate wynagrodzenia”. Jesli nawet wskazane strony dokonaty ustalen odnosnie



11

do rozliczenia strony pozwanej z twércami, to nie majg one mocy wigzacej w
stosunku do tworcow, ktérzy nie byli strong tej umowy.

Z przedstawionych wzgledéw Sad Najwyzszy podziela poglad Sgdu drugiej
instancji, ze swiadczenie strony pozwanej ma charakter $wiadczenia
jednorazowego, ktore przedawnia sie z uptywem 10 lat.

Uznanie, ze roszczenia powoda nie ulegly przedawnieniu czyni
bezprzedmiotowym zarzut naruszenia art. 118 k.c. w zwigzku z art. 5 k.c.

W zarzucie naruszenia art. 22 ust. 1 w zwigzku z art. 11 ust. 3 prawa
witasnosci przemystowej skarzgca wywodzi, ze prawo do wynagrodzenia
przystuguje tworcy wynalazku, ktéry nadaje sie do opatentowania w momencie
przekazania danego rozwigzania przedsiebiorcy, a tymczasem rozwigzanie o
numerze zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP - P-384187 pn. Sposob i
urzadzenie do formowania strug mieszkanki pytowo-powietrznej, powietrza oraz
gazu w wirowym palniku pytowo-gazowym” do dzisiejszego dnia nie zostato objete
ochrong patentowg, a Urzad Patentowy wyrazit uzasadnione watpliwosci co do
poziomu wynalazczego wskazanego rozwigzania. Zarzut nie ma oparcia w
podstawie faktycznej zaskarzonego wyroku, w ktérym jedynie ustalono, ze trwa
rozpatrywanie wniosku przez Urzad Patentowy (dotyczace tego wynalazku), co jest
rownoznaczne z tym, ze nie wydano prawomocnej decyzji o odmowie udzielenia
patentu (art. 49 prawa wiasnosci przemystowej). W tym miejscu ponownie trzeba
zwréci¢ uwage, ze zgodnie z art. 398 § 2 k.p.c. w postepowaniu kasacyjnym nie
jest dopuszczalne powotanie nowych faktéw i dowoddéw, a Sgd Najwyzszy jest
zwigzany ustaleniami faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego
orzeczenia.

Kolejny zarzut naruszenia art. 455 k.c., kontestujgcy przyjecie przez Sad
drugiej instancji, ze roszczenie powoda miato charakter bezterminowy, mogtoby
mie¢ znaczenie jedynie odniesieniu do daty poczatkowej popadniecia dtuznika w
zwloke i w konsekwencji wadliwe okreslenie odsetek ustawowych. Jednakze, po
pierwsze, dla kontroli rozstrzygniecia w tym zakresie konieczne bytoby powotanie w
podstawie kasacyjnej art. 481 § 1 k.c., po drugie, przyznanie racji skarzgcej
oznaczatoby, ze powodowi zasgdzono mniej, niz mu sie nalezato, a pomijajgc juz

zakaz reformationis in peius (art. 384 k.p.c. w zwigzku z art. 398%' k.p.c), chyba nie
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taka byta intencja skarzacej.

Jedli zas chodzi o zarzut naruszenia art. 22 ust. 3 prawa witasnosci
przemystowej, w brzmieniu obowigzujgcym do dnia 1 grudnia 2015 r. (oraz art. 22
ust. 4 tej ustawy w brzmieniu obowigzujgcym od dnia 1 grudnia 2015 r.), to réwniez
nie ma on znaczenia w sprawie, gdyz relacja terminu wymagalnosci do terminu
ptatnosci wynagrodzenia powoda w zaden sposéb nie wptywa ani na zasadnosc¢
powodztwa, ani na wysokos¢ zasgdzonej kwoty.

Majac na uwadze powyzsze Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c.
orzekt jak w sentencji. O kosztach postepowania kasacyjnego rozstrzygnieto na
mocy art. 98 k.p.c. w zwigzku z § 2 pkt 7 w zwigzku z § 10 ust. 4 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie

optfat za czynnosci adwokackie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1800 ze zm.).

kc



