Wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Il PK 294/09

1. Podstawowg zasada ustalania wynagrodzenia tworcow projektu wyna-
lazczego na podstawie ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci
(jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) jest ich umowne ksztalto-
wanie. Dopiero w przypadku braku regulacji umownej wynagrodzenie ustalane
jest przy zastosowaniu kryterium stusznej proporcji.

2. Twérca ma prawo zadania podwyzszenia ustalonego przez strony wy-
nagrodzenia na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczosci, a nie na podstawie
odwotania sie do "stusznej proporcji". Przepis ten spetnia funkcje ochronng dla
tworcy, ktéra moze by¢ jednak uruchomiona tylko na jego wniosek i tylko wéw-
czas, gdy wynagrodzenie twoércy bylto razgco niskie (krzywdzace, niesprawie-

dliwe).

Przewodniczgcy SSN Beata Gudowska, Sedziowie SN: Matgorzata Gersdorf

(sprawozdawca), Jolanta Strusinska-Zukowska.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia
2010 r. sprawy z powodztwa Stawomira W. przeciwko Przedsigbiorstwu Wielobran-
zowemu Produkcyjno-Ustugowemu |.S. Spétce z 0.0. z siedzibg w K. o podwyzsze-
nie wynagrodzenia i zaptate, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku

Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2009 . [...]

uchylit zaskarzone orzeczenie Sgdu Apelacyjnego w Warszawie i przeka-
zat temu Sgdowi sprawe do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach poste-

powania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Stawomir W. dochodzit od Przedsiebiorstwa Wielobranzowego Produkcyjno-

Ustugowego I.S. Spdtki z 0.0. w K. (I.S. Sp. z 0.0.) kwoty okreslonej ostatecznie na

85.152,81 zt z odsetkami z tytutu korzystania z projektu wynalazczego oraz 646.835



zt z tytutu podwyzszenia wynagrodzenia za projekt wynalazczy. W uzasadnieniu po-
zwu Stawomir W. wskazat, ze zgdane kwoty stanowig jego wynagrodzenie jako wy-
nalazcy wyliczone w stusznej proporciji, tj. 25% korzy$ci uzyskanych przez pozwang
w poszczegolnych latach stosowania wynalazku. Przy ustalaniu wysokosci docho-
dzonej kwoty powod uwzglednit, ze jego udziat w wynalazku wynosi 50%, bowiem
druga czes¢ nalezy sie wspottworcy Piotrowi D. Pozwana Spotka wniosta o oddalenie
powodztwa.

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2008 r. [...] Sad Okregowy w Warszawie ustalit, ze: 1.
Powdd, zatrudniony na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju oraz Piotr D. zawarli
ze Spotkg ustne porozumienie w przedmiocie opracowania wynalazku pod nazwg
,oryginalny zawdr napetniajgcy”, do ktérego prawa bedg przystugiwac¢ pozwanej, a
wynalazcy otrzymajg stosowne wynagrodzenie, 2. Powod oraz Piotr D. dnia 16 lipca
1997 r. nawigzali z pozwanym w formie pisemnej umowe o przeniesienie prawa wta-
snosci projektu wynalazczego, potwierdzajgc jednoczesnie, ze uprzednie czynnosci,
wykonanie opracowania, prototypu etc. zostaty wykonane przy zgodnej wspotpracy
stron, 3. Prawo do zgtoszenia wynalazku do Urzedu Patentowego RP oraz upraw-
nienie do uzyskania patentu na wynalazek w rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26,
poz.117 ze zm.) strony przyznaty Spétce, 4. Strony ustality wynagrodzenie dla twér-
cow w wysokosci 48.000 zt, ptatne w 3 ratach; ostatnia rata opiewata na 1/3 kwoty i
miata by¢ wyptacona po wyprodukowaniu 100.000 sztuk, 5. W marcu 1998 r. nastg-
pity pierwsze dostawy zawordow do klientow, 6. W 2000 r. rozwigzano umowy o prace
z wynalazcami, 7. Decyzjg z 12 marca 2004 r. Urzgd Patentowy RP udzielit na rzecz
Spotki patentu na wynalazek, 8. W okresie od marca 1998 r. do lutego 2007 r. |.S.
spotki z 0.0. uzyskata z produkcji zaworow i ich sprzedazy kwote 851.528,25 zt ko-
rzysci, 9. Umowa okreslata catos¢ wynagrodzenia twércow do czasu wyprodukowa-
nia 100.000 zawordw, 10. Umowa nie zawierata postanowienia o rezygnacji twércéw
z wynagrodzenia za produkcje zaworéw ponad 100.000 sztuk, co powodowato, ze
owo ustalenie wynagrodzenia - w braku decyzji Spétki - powinno by¢ dokonane z
mocy art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczosci przez sgd w stusznej proporcji; za
stuszng proporcje sgd uznat 20% korzysci (efektu ekonomicznego) dla obu twdrcow,
a zatem dla powoda 10% tacznej kwoty uzyskanych korzysci (10% z kwoty
851.528,25 zt), 11. Umowa nie przenosita wszystkich praw na pozwang, 12. Odno-

szgc sie do zgdania powoda zasgdzenia kwoty 646.835 zt tytutem podwyzszenia



wynagrodzenia za projekt wynalazczy, Sad pierwszej instancji stanat na stanowisku,
iz umowa nie okreslata kwoty wynagrodzenia za projekt wynalazczy ponad 100.000
zaworow brakowato przeto kwoty, ktorg nalezatoby podwyzszy¢; w tym zakresie po-
wodztwo zostato oddalone.

Biorgc powyzsze pod uwage Sad Okregowy uznat, ze powddztwo Stawomira
W. jest w czesci, tj. do kwoty 851.528,25 zt uzasadnione i wskazat, ze w dniu zawar-
cia przez strony umowy ,0 przeniesieniu prawa wiasnosci projektu wynalazczego"
obowigzywata ustawa z 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci, zwana dalej
ustawg o wynalazczosci), ktorej przepisy nalezato stosowaé do zawartego przez
strony kontraktu.

Apelacje od powyzszego wyroku ztozyta pozwana, zaskarzajgc go zasadniczo
w czesci zasgdzajgcej Swiadczenie.

Kwestionowanemu orzeczeniu apelujgca zarzucita: 1) btedng ocene zgroma-
dzonego w sprawie materiatu; 2) naruszenie prawa materialnego (art. 100 i 98a
ustawy o wynalazczosci), przez przyjecie, ze art. 100 ustawy o wynalazczos$ci nie ma
(w zakresie sposobu podwyzszania zaptaty) w niniejszej sprawie zastosowania oraz
btedne i nieuzasadnione okreslenie konkretnej wysokosci stusznej proporcji, w jakiej
nalezy mierzy¢ korzysci przedsiebiorcy oraz ewentualne wynagrodzenie tworcy, a
takze poprzez nieuwzglednienie w wyliczeniu korzysci osiggnietych przez przedsie-
biorstwo obcigzen administracyjno-prawnych (podatku VAT i podatku dochodowego).

Apelujgcy wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku przez oddalenie powddztwa i
zasgdzenie kosztow zastepstwa adwokackiego za obie instancje, ewentualnie o
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
przez Sad pierwszej instancji.

Powdd wnidst o oddalenie apelacji i zasgdzenie kosztéw procesu.

Sad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. [...] oddalit
apelacje, podzielajgc ustalenia faktyczne i wywody prawne Sgdu Okregowego w
Warszawie. Jednoczesnie Sad Apelacyjny w Warszawie podkreslit, ze dochodzone w
niniejszej sprawie roszczenie znajduje podstawe prawng w nieobowigzujgcych juz
przepisach ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci, z uwagi na tresc
art. 315 § 11 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej
(jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Dodatkowo Sad Apelacyjny wskazat, ze: 1. Przedmiotem umowy z dnia 16

lipca 1997 r. byto przyjecie przez pozwang prawa do wykorzystania wynalazku w



dziatalnosci gospodarczej, a nie zaptata za przeniesienie praw do wynalazku, gdyz
wowczas strony uzytyby takiego pojecia; wobec operowania przez strony umowy w
jej tekscie terminem ,wynagrodzenie” Sgd Apelacyjny w Warszawie przyjat za Sa-
dem pierwszej instanciji, iz tworcy otrzymali wynagrodzenie zryczattowane tylko za
korzystanie przez pozwanego z wynalazku, w okreslonej w umowie kwocie, ptatnej w
ratach uzaleznionych od rozmiaru produkcji, ktore nie dotyczy korzysci uzyskanych
przez pozwang ponad 100.000 zaworow, 2. W umowie brakuje zrzeczenia sie przez
twércow wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez pozwanego w zakresie
dalszej produkcji; w takiej sytuacji dla oceny prawa twércéw do wynagrodzenia z ty-
tutu dalszego wykorzystania przez pozwang wynalazku, zastosowanie znajdujg
przepisy ustawy o wynalazczosci, tj. art. 98a, ktéry stanowi, ze wynagrodzenie
twoércy pozostawacé powinno w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych przez
przedsiebiorce, 3. Stuszng proporcjg stosunku wynagrodzenia do korzysci ad casum
jest dla powoda 10% korzysci pozwanego z wynalazku, 4. Ustawodawca pozostawit
sgdowi rozstrzygajgcemu spor ocene wysokosci wynagrodzenia tworcy pozostajg-
cego w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych przez przedsiebiorce, po rozwaze-
niu wszystkich okolicznosci sprawy; ad casum istotne jest ze zawoér napetniajgcy jest
stale od 1998 r. produkowany przez pozwang i przynosi jej wymierne korzysci, 5. W
sprawie nie doszto do naruszenia art. 100 ustawy o wynalazczosci, tj. przepisu regu-
lujgcego podstawy podwyzszenia wynagrodzenia tworcy; umowa bowiem nie nor-
mowata wynagrodzenia poza produkcje 100.000 egzemplarzy; nie moze by¢ przeto
mowy 0 podwyzszeniu wynagrodzenia, a jedynie o jego zasgdzeniu za okres, w kt6-
rym nie zostato uzgodnione miedzy stronami, ani tez wyptacone, 6. Podstawg ustale-
nia wynagrodzenia jest w niniejszej sprawie przepis art. 98a ustawy o wynalazczosci
z zastosowaniem przestanek w nim wymienionych, a nie przepis art. 100 tej ustawy
odnoszacy sie do podwyzszenia wynagrodzenia.

Skarge kasacyjng od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31
marca 2009 r. ztozyta strona pozwana, zarzucajgc wyrokowi naruszenie art. 98a i
100 ustawy o wynalazczosci z 1972 r. Naruszenie tych norm polegato zdaniem skar-
Zzgcego na ocenie Sgdu Apelacyjnego w Warszawie, iz umowa o projekt wynalazczy
nie okre$lata wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku po wytworzeniu 100.000
zawordw, co wymagato rozstrzygniecia na podstawie art. 98a ust. 1i 2, a w tym
ustalenia wynagrodzenia w stusznej proporcji do zysku. Zdaniem skarzgcego sprawa

zas powinna lub mogta by¢ rozstrzygnieta na podstawie art. 100 ustawy, ktéry to



przyznaje tworcy prawo do wystgpienia z roszczeniem odpowiedniego podwyzszenia
zaptaty lub wynagrodzenia, jezeli jest ono razgco niskie w stosunku do korzysci osig-
ganych przez przedsiebiorce.

Mimo, a nawet wbrew, dokonywanej przez skarzgcego subsumcji art. 100
ustawy z 1972 r., kwestionuje on takze zastosowang przez Sad Apelacyjny zasade
ustalenia wynagrodzenia w ,stusznej proporcji’, 0 czym mowa art. 98a ust. 2 ustawy.
Tym samym skarzgcy ostabia argument o koniecznosci rozstrzygania sprawy tylko
na podstawie art. 100 ustawy o wynalazczosci z 1972 r. Albo tworca ma prawo do
ustalenia przez przedsiebiorce wynagrodzenia w ,stusznej proporcji’, albo moze zg-
dac¢ podwyzszenia ustalonego przez strony wynagrodzenia na zasadzie art. 100
ustawy o wynalazczosci. Tertium non datur.

Ponadto pozwany w skardze kasacyjnej neguje sposoéb ustalenia korzysci
osiggnietych przez przedsiebiorstwo przez nieuwzglednienie ciezaréw tego przedsie-

biorstwa wynikajgcych z danin publicznych i kosztéw administracyjnych.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna zastuguje na uwzglednienie. Trafnie Sgd Apelacyjny w
Warszawie uznat w motywach kwestionowanego wyroku, ze w sprawie ma zastoso-
wanie ustawa z 1972 r., jednak w brzmieniu nadanym tej ustawie ustawg o zmianie
ustawy o wynalazczosci z 30 pazdziernika 1992 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 14). Trafnie
takze przyjat, ze w sprawie mamy do czynienia z pracowniczym projektem wynalaz-
czym, a udziat kazdego z dwoch tworcéw w prawie majgtkowym do wynalazku wy-
nosi potowe.

Wadliwie natomiast Sad Apelacyjny w Warszawie ocenit znaczenie umowy z
16 lipca 1997 r., ktéra tgczyta tworcéw z pozwanym. Niewgtpliwie umowa okreslata
wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy, ograniczajgc owo wynagrodze-
nie do kwoty 48.000 zt. Postanowienia umowy zawartej z tworcami - pracownikami
nie zawieraty dalszych rozstrzygnie¢ co do koniecznosci optacania wynagrodzenia w
wiekszym rozmiarze w przypadku dalszej produkcji zawordéw. Z tego faktu Sgd Ape-
lacyjny wysnut twierdzenie, iz zagadnienie wynagrodzenia za projekt nie zostato w
petni miedzy stronami uregulowane i trzeba w tym zakresie stosowac art. 98a ustawy
z1972r.



Negujgc poglad przyjety przez Sad Apelacyjny, wypada na wstepie wskazac,
ze prawo do wynagrodzenia jest jednym z dwéch praw majgtkowych przystugujgcych
tworcy projektu wynalazczego. Prawo to zarbwno dawniej, jak i de lege lata, jest
uwazane za wazny stymulator postepu technicznego. Stosowne (godziwe) wynagro-
dzenie dla tworcy projektu wynalazczego sprzyja rozwojowi nie tylko przedsiebiorstw,
ale takze kraju. Do sprawy ma zastosowanie ustawa o wynalazczosci z 1972 r., w
brzmieniu nadanym tej ustawie w kwietniu 1993 r. (nowelizacja ustawg z dnia 30
pazdziernika 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczosci i ustawy o Urzedzie Paten-
towym Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, ktéra weszta w zycie
16 kwietnia 1993 r ). Nowelizacja ustawy w 1993 r. miata istotne znaczenie wtasnie w
sferze wynagrodzenia. Ustawodawca nadat przepisom o wynagrodzeniu charakter
iuris dispositivi; znacznie ograniczyt liczbe przepiséw normujgcych wynagrodzenie;
zniost obowigzek okreslania wysokosci naleznego wynagrodzenia twércy na podsta-
wie tabel; znidst limity i ograniczenia, ktorymi byto obwarowane wynagrodzenie
twoércy do 1993 r.

Zgodnie z art. 98a ustawy o wynalazczosci z 1972 r. w brzmieniu z 1993 r.
tworca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku
przez przedsiebiorce, gdy przedsigbiorcy temu przystuguje prawo do patentu zgodnie
z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku
na podstawie art. 20 ust. 3, chyba ze umowa stanowi inaczej. Jezeli umowa nie sta-
nowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiebiorca w stusznej proporcji do korzysci
uzyskanych z wynalazku przez tego przedsigbiorce. Z przepisu tego wynika, iz pod-
stawowg zasadg ustalania wynagradzania tworcow projektu wynalazczego jest ich
umowne ksztattowanie.

Dopiero w przypadku braku umowy ustawodawca nakazuje ustala¢ wynagro-
dzenie przy zastosowaniu kryterium stusznej proporcji. Uzgodnienie przez twérce z
przedsiebiorcg wysokosci wynagrodzenia czynito - zdaniem Sgdu Najwyzszego
orzekajgcego w niniejszej sprawie - pod rzgdami ustawy z 1972 r. - bezprzedmiotowg
kwestie, czy jego wysoko$¢ pozostaje w ,stusznej proporcji” do korzysci uzyskanych
przez przedsiebiorce (aczkolwiek funkcjonowaty takze inne poglady).

Zgodnie z art. 98a ustawy z 1972 r. (po nowelizacji w 1993 r.), dopiero, jezeli
umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiebiorca. Ustalenie to ma
charakter jednostronnego oswiadczenia woli przedsiebiorcy i jest dla niego wigzace

(A. Szewc: Wynagrodzenie twércow i wykonawcodw w prawie autorskim i wynalaz-



czym, Sopot 1999, s. 103). Owo wynagrodzenie ustalone jednostronnie powinno po-
zostawac w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych z wynalazku. Innymi stowy,
tylko wobec braku umowy zasady ustalajg samodzielnie podmioty gospodarcze,
ktdre uzyskaty znaczng swobode w zakresie rozstrzygniecia, komu, za co i w jakim
terminie ptacic.

Znowelizowana ustawa o wynalazczosci, ustawg, ktéra weszta w zycie w
kwietniu 1993 r., wyzwalata podmioty gospodarcze i tworcow od potrzeby Scistego
liczenia efektow i wynagradzania na podstawie zbiurokratyzowanego systemu wery-
fikacji (W. Kotarba, Z. Miklasinski, A. Pyrza: Komentarz do prawa wynalazczego,
Warszawa 1997, s. 95-96). Od 1993 r. ustawodawca zrezygnowat z kazuistycznego
podejscia do wyliczania wynagrodzenia tworcy (W. Kotarba: Ochrona wtasnosci
przemystowej w gospodarce polskiej, w dostosowaniu do wymogow Unii Europejskiej
i Swiatowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 125, przypis 190).

O tym zatem, w jaki sposéb ma by¢ liczona korzys¢ z zastosowania danego
wynalazku w konkretnej sytuacji, decydujg przede wszystkim strony umowy, albo w
braku kontraktu - przedsiebiorca. Ustalajgc wynagrodzenie uwzglednia sie przy tym
nie tylko rachunek ekonomiczny, lecz pozaekonomiczne warunki funkcjonowania
przedsiebiorcy na konkurencyjnym rynku gospodarczym. Ustawodawca godzi sie
bowiem na daleko idgce zréznicowanie metod, technik i systemow obliczania efek-
téw wynalazczosci. W zasadniczym zakresie decydujg o tym strony.

W sprawie niniejszej strony ustality w umowie wynagrodzenie o charakterze
ryczattowym, ptatne w ratach. Nie znajduje zadnego uzasadnienia poglad wyrazony
w motywach wyroku Sgdu drugiej instancji, ze wynagrodzenie byto ustalone w umo-
wie tylko potowicznie. Z tresci umowy nie wynika bowiem, by twérca miat otrzymac
dodatkowe wynagrodzenie za dalszg (w okresie pdzniejszym) produkcje zaworow i
by to wynagrodzenie miat ustali¢ sam przedsiebiorca.

Rozpoznajgc sprawe ponownie, Sgd moze ewentualnie oceni¢, czy umownie
ustalone wynagrodzenie nie powinno zosta¢ podwyzszone na podstawie art. 100
ustawy o wynalazczosci w brzmieniu z 1993 r. Ten bowiem przepis, a nie art. 98a,
spetnia funkcje ochronng dla tworcy, ktéry ma stabszg pozycje negocjacyjng wobec
przedsiebiorcy. Ochrona moze by¢ jednak uruchomiona tylko na wniosek twércy i
tylko woéwczas, gdy wynagrodzenie twércy byto razgco niskie (krzywdzgce, niespra-
wiedliwe). Kwestia ta wymaga oceny. Warto takze wskazac, ze powotany art. 100



ustawy nie jest jedynym przepisem prawa cywilnego umozliwiajgcym ochrone intere-
s6w tworcy (patrz ewentualnie art. 357 k.c. i art. 358'§ 3 k.c.)

Z tych wzgledow orzeczono jak w sentenciji.



