Sygn. akt Il PK 89/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2018 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Romualda Spyt (przewodniczgcy)
SSN Halina Kiryto

SSN Piotr Prusinowski (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa Z. B.

przeciwko R. Spoétce Akcyjnej w Z. (poprzednio M. spétka akcyjna z siedzibg w Z.)
o zaptate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w lzbie Pracy i Ubezpieczen
Spotecznych w dniu 7 czerwca 2018 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej i powoda od wyroku Sadu Apelacyjnego w P.

z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. akt | ACa .../15,

. uchyla zaskarzony wyrok w pkt 1 ppkt a. w czesci
zasgdzajacej od pozwanego na rzecz powoda 212.126,36 zt z
ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2017 r. do dnia zaptaty
oraz w pkt 1 ppkt b. i pkt 3 i w tym zakresie przekazuje sprawe
Sadowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i
orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego,

Il. oddala skarge kasacyjnag powoda,

lll. zasgdza od powoda na rzecz pozwanego 2.700 zt (dwa
tysiagce siedemset) tytutem zwrotu kosztéw postepowania
kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Przedmiotem postepowania byto roszczenie Z. B. skierowane przeciwko R.
SA w Z. (wczesniej: M. SA z siedzibg w Z.) o zasgdzenie kwoty 338.344 zt wraz z
ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapfaty, tytutem
wynagrodzenia za korzystanie przez pozwang w okresach od 1 stycznia 2001 r. do
31 grudnia 2001 r., od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., od 1 stycznia 2003
r. do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2004 r. do 14 lipca 2004 r. ze wzoru
uzytkowego ,Mechanizm (...)", ktérego tworcg jest powdd i na ktéry Urzad
Patentowy RP udzielit w dniu 17 marca 1998 r. prawo ochronne.

Wyrokiem z dnia 4 pazdziernika 2012 r. Sgd Okregowy w P. zasgdzit od
pozwanego nha rzecz powoda kwote 123.019 zt z ustawowymi odsetkami od kwot:
8.430 zt od dnia 1 marca 2002 r., 60.308 zt od dnia 1 marca 2004 r., 54.281 zt od
dnia 1 marca 2005 r. (pkt 1), w pozostatej czesci oddalit powddztwo (pkt 2),
zasgdzit od pozwanego na rzecz powoda 5.572 zt tytutem kosztow procesu (pkt 3).

Sad pierwszej instancji ustalit, ze w dniu 1 sierpnia 1992 r. powdd zostat
zatrudniony w Fabryce (...) ,M.” w Z. na stanowisku do spraw marketingu
(poprzedniczka prawna pozwanej spétki). Dnia 1 lipca 1993 r. powierzono mu
obowigzki specjalisty do spraw konstrukcji okué¢ i marketingu. Podstawowym
zadaniem powoda bylo opracowanie projektdw nowych okué; dotychczas
produkowane przez fabryke nie spetniaty bowiem oczekiwan w zwigzku z faktem
pojawienia sie na polskim rynku okien plastikowych. W okresie od wrzesnia do
listopada 1993 r. powdd opracowat dokumentacje przekfadni o nazwie ,omega’,
zgtaszajgc jg jako pracowniczy projekt wynalazczy. Od dnia 22 listopada 1994 r.
rozwigzanie techniczne opracowane przez powoda jest stosowane przez pozwang
przy produkcji okué i przynosi zyski (korzysci). Zgodnie z Kartg Zmian
Konstrukcyjnych (kzk) nr 1/96 z dnia 5 stycznia 1996 r. rozwigzanie zostato
przeprojektowane poprzez usuniecie ustalacza potozenia segmentu zebatego.

Dnia 18 lipca 1994 r. wptyneto do Urzedu Patentowego podanie Fabryki (...)
M. o udzielenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy pod tytutem ,Mechanizm (...)".
Do podania dotgczono opis rozwigzania oraz rysunki techniczne. Decyzjg z dnia 19

stycznia 1998 r. Urzagd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielit na rzecz



Fabryki (...) ,M.” w Z. prawa ochronnego na wzér uzytkowy pt. ,Mechanizm (...)"
pod warunkiem uiszczenia optaty w wysokosci 200 zt za pierwszy okres ochrony
wzoru uzytkowego rozpoczynajgcy sie w dniu ,94 07 14” i obejmujacy ,1-5” rok
ochrony. W dniu 13 lipca 1999 r. uprawniona Fabryka zwrocita sie do Urzedu
Patentowego z wnioskiem o przedtuzenie prawa ochronnego na nastepne 5 lat.
Decyzjg z 2 sierpnia 1999 r. Urzad Patentowy RP przedtuzyt prawo ochronne nr RU
56265 na wzoér uzytkowy pt, ,Mechanizm (...)” na okres obejmujgcy 6-10 rok
ochrony. W dniu 11 marca 2003 r. Urzgd Patentowy RP orzekt o wygasnieciu z
dniem 14 lipca 2002 r. powyzszego prawa ochronnego, ,poniewaz uprawniony
zalega z optatg za Il (9,10 rok) okres ochrony ponad sze$¢ miesiecy.”

W dniu 16 pazdziernika 1998 r. powdd wnidst do Sgdu Okregowego w P.
Osrodek Zamiejscowy w P. pozew, w ktorym domagat sie zasgdzenia od
owczesnej Fabryki (...) ,M.” w Z. kwoty 90.700 zt z tytutu korzystania z wzoru
uzytkowego pt. ,Mechanizm (...)” za okres od 22 listopada 1994 r. do 1 stycznia
1998 r. wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wyrokiem z dnia 5 marca 1999 r. Sad
Okregowy oddalit powodztwo i obcigzyt powoda kosztami procesu. Rozpoznajgc
apelacje powoda Sad Apelacyjny w P. uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe
Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania. W toku dalszego postepowania
w tej sprawie powdd rozszerzyt zgdanie pozwu domagajac sie zasgdzenia od
pozwanej Fabryki wynagrodzenia za korzystanie z wzoru uzytkowego za dalsze
lata. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2002 r. Sgd Okregowy w P. XIV Wydziat Cywilny
z siedzibg w P. zasgdzit od pozwanej Fabryki kwote 196.938 zt z ustawowymi
odsetkami. Postanowieniem z dnia 6 maja 2004 r. Sad Najwyzszy odmowit
przyjecia kasacji pozwanej do rozpoznania.

Sad pierwszej instanc;ji ustalit, ze w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 lipca
2004 r. opracowane przez powoda rozwigzanie techniczne zastrzezone prawem
ochronnym nr 56265 byto nadal stosowane przy produkcji oku¢ w pozwanej fabryce.
Dokonywane w toku produkcji zmiany produkcyjne potwierdzone kartami zmian
konstrukcyjnych (kzk) nie zmienity istoty tego rozwigzania technicznego.

W 2001 r. zlotowska fabryka osiggneta ze sprzedazy zasuwnic zysk brutto
(przed opodatkowaniem) w wysokosci 93.672 zt; w 2003 r. zysk ten zamknat sie
kwotg 670.093 zt; w okresie od 1 stycznia do 14 lipca 2004 r. zysk brutto ze



sprzedazy zasuwnic wyniost 603.127 zt. W 2002 r. sprzedaz zasuwnic przyniosta
straty. Przy uwzglednieniu powyzszych wielkosci oraz wskaznika udziatu w zysku w
wysokosci 0,60 (60%) i wskaznika proporcjonalnosci w wysokosci 0,15 (15%)
wynagrodzenie powoda powinno wynosic: 8.430 zt za 2001 r., 60.308 zt za 2003 r. i
54.281 zt za 2004 r. - tgcznie 123.019 zt. Z uwagi na brak zyskow ze sprzedazy
zasuwnic w 2002 r., wynagrodzenie za ten czas sie tworcy nie nalezy.

W ocenie Sgdu pierwszej instancji nieuzasadniony okazat sie zarzut
przedawnienia. Odnoszgc sie do podstawy prawnej rozstrzygniecia, Sgd wskazat
na art. 98a ust. 1 i 2 w zw. z 98b ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci. Sad zwrdcit uwage, ze w dacie wyrokowania ustawa ta nie
obowigzywata. W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszta bowiem w zycie ustawa z 30
czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej. Zgodnie z art. 315 ust. 1 tej
ustawy prawa w zakresie wynalazkow, wzoréw uzytkowych, wzorow zdobniczych,
topografii  uktadow  scalonych, znakéw towarowych oraz  projektow
racjonalizatorskich, istniejgce w dniu wejscia w zycie ustawy, pozostajg w mocy. Do
praw tych stosuje sie przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego dziatu nie
stanowig inaczej. Do stosunkéw prawnych powstatych przed dniem wejscia w zycie
ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe (art. 315 ust. 2). Te ,przepisy
dotychczasowe” to wiasnie przepisy ustawy o wynalazczosci.

Sad Okregowy zwrécit uwage, ze w sytuacji, gdy powdd dochodzi w
niniejszej sprawie wynagrodzenia za korzysci uzyskiwane przez pozwanego z tego
samego rozwigzania technicznego co w sprawie poprzedniej, a jedynie za dalsze
okresy, nie ma uzasadnienia do zastosowania w kazdej ze spraw odmiennych
przepisow prawa. W szczegdlnosci nie ma podstaw do zastosowania w sprawie
art. 22 ust. 3 Prawa wiasnosci przemystowej. Zgodnie z tym przepisem, jezeli
umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wyptaca sie w catosci, najpozniej w
ciggu dwoch miesiecy po uptywie roku od dnia uzyskania pierwszych korzysci z
wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego, lub w cze$ciach, w
ciggu dwoch miesiecy po uptywie kazdego roku od uzyskania tych korzysci, jednak
nie dtuzej niz przez 5 lat. Przepis ten ogranicza zatem prawo do wynagrodzenia za
korzystanie z wynalazku (wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego) do pieciu lat.

Zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie naruszatoby zasade praw stusznie



nabytych, prowadzgc do pozbawienia powoda prawa do wynagrodzenia za okres
po 31 grudnia 2000 r. czyli po uptywie okresu, za ktéry zasgdzono wynagrodzenie
w wyroku z 17 grudnia 2002 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z 19 pazdziernika 1972 r. prawo ochronne
trwa pie¢ lat od daty zgtoszenia wzoru uzytkowego w Urzedzie Patentowym; na
wniosek uprawnionego z prawa ochronnego moze ono byC przedtuzone do
dalszych pieciu lat. Z akt Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
(W 100876) wynikato, ze przedmiotowy wzor uzytkowy zostat zgtoszony w dniu 14
lipca 1994 r. i zgodnie z decyzjg z 19 stycznia 1998 r. prawo ochronne na wzor
uzytkowy ,Mechanizm (...)” zostato udzielone na okres ochrony rozpoczynajgcy sie
w dniu 14 lipca 1994 r. (data zgtoszenia) i obejmujgcy ,1-5 rok ochrony”. Na
wniosek pozwanej fabryki, decyzjg z 2 sierpnia 1999 r. Urzad Patentowy RP
przedtuzyt prawo ochronne Ru 56265 na okres obejmujgcy 6-10 rok ochrony.
Najzupetniej oczywiste jest, ze przeszkodg w dochodzeniu przez powoda roszczen
za korzystanie z przedmiotowego wzoru uzytkowego nie moze by¢ decyzja z 11
marca 2003 r., w ktérej Urzad Patentowy orzekt o wygasnieciu z dniem 14 lipca
2002 r. prawa ochronnego numer 56265 na rzecz pozwanego, ,poniewaz
uprawniony zalega z optatg za Il (9,10 rok) okres ponad sze$¢ miesiecy.”
Przeciwne stanowisko prowadzitoby do uznania, ze pozwana fabryka mogtaby sie
zwolni¢ od obowigzku wyptaty wynagrodzenia powodowi nie uiszczajgc na rzecz
Urzedu Patentowego opfaty okresowej, a jednoczesnie nadal czerpacC korzysci z
rozwigzania technicznego stworzonego przez Z. B.

Apelacje ztozyty obie strony. Powdd zaskarzyt rozstrzygniecie, co do w pkt 2
oddalajgcego powddztwo w czesci niezasgdzonej w pkt 1, w pkt 3. w zakresie nie
przyznajgcym powodowi od pozwanej zwrotu catosci kosztow procesu, a takze
przyznajgcym pozwanej zwrot kosztow zastepstwa procesowego w szesciokrotnej
wysokosci stawki minimalnej okreslonej w normach przepisanych przy
rbwnoczesnym przyznaniu tych kosztéw na rzecz powoda tylko w trzykrotnej
wysokosci stawki minimalne;j.

Postulowat zmiane zaskarzonego wyroku:

- w pkt 1 poprzez okreslenie daty poczgtkowej naliczania odsetek od kwoty

123.019 zt wedtug dnia wniesienia pozwu, to jest od 17 maja 2007 r.;



- W pkt 2 poprzez zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty
155.165,22 zt wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia
zapfaty,

- w pkt 3 poprzez odmienne rozliczenie kosztow procesu.

Apelacje pozwanego kwestionowata wyrok Sgdu Okregowego, co do kwoty
117.660 zt. Opierata sie na zarzucie niewlasciwego zastosowania art. 98a ust. 112
w zw. z art. 98b ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci poprzez ich
niewtasciwe zastosowanie, art. 22 i art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
prawo witasnosci przemystowej poprzez niewtasciwe zastosowanie.

Wskazujgc na te zarzuty pozwana wniosta o zmiane zaskarzonego wyroku i
oddalenie powodztwa w czesci, to jest ponad kwote 5.359 zt z ustawowymi
odsetkami od dnia 1 marca 2002 r. do dnia zaptaty.

Sad Apelacyjny w (...) wyrokiem z dnia 26 wrzesnia 2013 r. zmienit
zaskarzony wyrok w ten sposob, ze zasgdzit od pozwanej na rzecz powoda kwote
15.176,05 zt z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2007 r. i oddalit powodztwo
w pozostatej czesci. W pozostatym zakresie obie apelacje oddalit (pkt 11 wyroku).

Uzasadniajgc rozstrzygniecie, Sad stwierdzit, ze przez stosunki prawne, w
rozumieniu art. 315 ust. 2 prawa wiasnosci przemystowe] nie nalezy rozumiec¢
powstania prawa podmiotowego zwigzanego z opracowaniem wynalazku (wzoru
uzytkowego itp.), lecz relacje, jakie powstajg kazdorazowo miedzy roznymi
podmiotami w zwigzku z wykonywaniem tego prawa. Z kolei o dacie powstania
stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, ktére stato sie dla stron zrodtem
praw i obowigzkéw. Dlatego, samo opracowanie przez tworce tzw. pracowniczego
projektu wynalazczego, czy tez uzyskanie przez przedsiebiorce praw ochronnych
do wynalazku (wzoru uzytkowego) nie skutkuje zawigzaniem miedzy tymi
podmiotami jakiegokolwiek pozaumownego stosunku prawnego, z ktérego mogtoby
wynikaé prawo tworcy do uzyskania swiadczen pienieznych. Tego rodzaju stosunek
powstaje kazdorazowo z chwilg rozpoczecia przez przedsiebiorce faktycznego
korzystania z wynalazku oraz osiggania z tego tytutu okreslonych korzysci. Z tym
momentem po stronie tworcy powstaje wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia, a po
stronie przedsiebiorcy obowigzek jej zaspokojenia, z tym, ze termin zapfaty

(wymagalnosc) realizuje sie z uptywem dwdch miesiecy po uptywie kazdego roku



korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., a obecnie art. 22 p.w.p.). Jednocze$nie Sgd
Apelacyjny uznat, ze z uwagi na podzielnos¢ tego swiadczenia (art. 379 § 2 k.c. w
zwigzku art. 108 u.w.), wierzytelnos¢ po stronie tworcy z tytutu wynagrodzenia
powstaje osobno za kazdy dzien korzystania przez przedsiebiorce z projektu
wynalazczego. Oznacza to, ze roszczenia z tytutu korzystania przez przedsiebiorce
(pracodawce) z tzw. pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego) po dniu wejscia w zycie Prawa wiasnosci
przemystowej, nalezy ocenia¢ w Swietle przepisow tej ustawy, w szczegodlnosci
art. 22 p.w.p., takze wowczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa
ochronne powstaty pod rzgdami prawa dawnego. Skoro zas$ prawo twoércy do
wynagrodzenia istnieje jedynie przez okres pieciu lat korzystania przez
przedsiebiorce z projektu wynalazczego (art. 22 ust. 3 in fine p.w.p.), to gdy twérca,
na podstawie poprzednio obowigzujgcych przepisow, uzyskiwat wynagrodzenie co
najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001 r. jego prawo do uzyskania
dalszych swiadczen z tego tytutu wygasto.

Sad odwotawczy podzielit zarzuty apelacji powoda co do braku podstaw
korygowania wynagrodzenia naleznego powodowi z tytutu udziatu w korzysciach ze
stosowania wzoru uzytkowego o dodatkowy wspotczynnik procentowy (do 60%) z
tytutu rzekomego wspodtudziatu pozwanego badz jego wspotpracownikédw w
ostatecznym opracowaniu wynalazku. W 2001 r. zysk pozwanej wyniést kwote
93.672 zt, z czego powdd winien otrzymac 15%, czyli 14.050 zt. Uwzgledniajac, ze
powodowi nalezy sie wynagrodzenie za okres do 21 sierpnia 2001 r., czyli za 233
dni, ostatecznie naleznos¢ ta zamyka sie kwotg 8.970,50 zt (14.050,80 zt: 365 dni =
38,50 zi/ dzieh x 233 dni = 8.970,50 z). Sad Apelacyjny podzielit takze poglad
powoda, ze sad pierwszej instancji bezzasadnie nie uwzglednit jego Zzgdania o
zasgdzenie odsetek ustawowych od skapitalizowanych odsetek od naleznego
Swiadczenia za okres od wytoczenia powddztwa. Roszczenie to znajdowato oparcie
w przepisach art. 482 § 1 k.c. w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. Odsetki ustawowe od
kwoty 8.970,50 zt za okres od 1 marca 2002 r. (data wymagalnosci Swiadczenia) do
dnia 16 maja 2007 r. (data poprzedzajgca skuteczne wytoczenie powddztwa)

wyniosty kwote 6.205,55 zi. Razem zatem powodowi przystuguje kwota



15.176,05 zt od ktérej odsetki ustawowe za opdznienie od dnia wytoczenia
powodztwa. W pozostatej czesci powddztwo podlegato oddaleniu.

Skarge kasacyjng od powyzszego wyroku wniost powdd zarzucajgc
naruszenie art. 315 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1, 2i 3 p.w.p. oraz art. 98a ust. 1, 2, 3 i
art. 98b ustawy o wynalazczosci.

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2015 r. Sgd Najwyzszy uchylit zaskarzony wyrok w
pkt | ppkt 2 i w pkt Il w czesci oddalajgcej apelacje powoda i w pkt Il i w tym
zakresie przekazat sprawe Sadowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego
rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego (sygn. akt Il PK
(...).

Sad Najwyzszy na wstepie zaakcentowat, ze istota sporu sprowadza sie do
wyktadni art. 315 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, ktéra weszta w zycie 22
sierpnia 2001 r., zastepujgc poprzednio obowigzujacg ustawe z 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci. Przepis ten stanowi, ze do stosunkéw prawnych
powstatych przed dniem wejScia w zycie ustawy stosuje sie przepisy
dotychczasowe. Wykfadnia tego przepisu jest istotna dla rozstrzygniecia sprawy w
szczegolnosci dlatego, ze zgodnie z ustawg o wynalazczosci, twoércy tzw.
pracowniczego projektu wynalazczego, w tym wzoru uzytkowego, wynagrodzenie
przystuguje przez caty czas korzystania z projektu (art. 98a ust. 3), natomiast
zgodnie z ustawg o wiasnosci przemystowej, wynagrodzenie to jest nalezne nie
dtuzej niz 5 lat od uzyskania przez przedsiebiorce pierwszych korzysci z projektu
(np. wzoru uzytkowego) - art. 22 ust. 3 p.w.p. Wynagrodzenie na gruncie obydwu
ustaw jest ptatne corocznie i wymagalne z uptywem dwoch miesiecy po uptywie
kazdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., art. 22 p.w.p.).

Z art. 315 ust. 2 wynika, ze nowej ustawie podlega stosunek powstaty
wskutek zdarzenia prawnego zaistniatego po jej wejsciu w zycie. Przepis przyjmuje
zatem zasade dalszego dziatania ustawy dawnej. Sgd Najwyzszy wskazat, ze jej
zastosowanie do rozstrzygania probleméw intertemporalnych dotyczgcych prawa
do wynagrodzenia za projekty wynalazcze (i racjonalizatorskie) nie budzit
watpliwosci w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (np. wyroki z: 14 pazdziernika
2004 r., | PK 519/03, OSNP 2005 nr 11, poz. 157; 4 listopada 2004 r., | PK 463/03,
OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 18 marca 2008 r., 1l PK 252/07, OSNP 2009 nr 11-12,



poz. 144; 4 listopada 2008 r., Il PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r., Il PK
294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254). Kluczowa w sprawie jest wyktadnia
zawartego w art. 315 ust. 2 p.w.p. pojecia stosunku prawnego. Stosunek prawny
powstaje, ulega zmianie i zakonczeniu wskutek okreslonych zdarzen prawnych,
takich jak czynnosci prawne, delikt, bezpodstawne wzbogacenie oraz inne
zdarzenia wskazane przez ustawe. Wystepujacy w sprawie stosunek prawny to tzw.
stosunek wynagrodzeniowy, zwigzany z korzystaniem przez przedsiebiorce z
projektu pracowniczego opracowanego przez pracownika - tworce. Chodzi wiec o
wynagrodzenie dla pracownika-twércy za korzystanie z projektu przez
przedsiebiorce. W ramach wskazanego stosunku, prawu pracownika do
wynagrodzenia odpowiada obowigzek przedsiebiorcy ustalenia i wyptaty naleznego
wynagrodzenia za korzystanie z projektu. Jesli strony nie uregulowaty tego
stosunku w drodze umowy, to powstaje on z chwilg zrealizowania sie warunkéw
wynikajgcych z ustawy o wynalazczosci - art. 98a i 98b (do dnia wejscia w zycie
p.w.p.) lub wynikajgcych z Prawa wtasnosci przemystowej (po wejsciu w zycie tego
prawa - art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 i 5 i art. 21 p.w.p.). Zgodnie z art. 98a
ust. 12 w zwigzku z art. 98b ustawy o0 wynalazczosci, stosunek wynagrodzeniowy
istnieje, gdy przedsiebiorca: 1) korzysta z projektu; 2) przystuguje mu
(w szczegodlnosci) prawo do uzyskania patentu na wynalazek Ilub prawa
ochronnego na wzér uzytkowy; 3) uzyskuje korzysci z tych projektéw wynalazczych.
Samo powstanie omawianego stosunku nalezy zatem wigza¢ z rozpoczeciem
korzystania z projektu przez przedsiebiorce i uzyskaniem przez niego pierwszych
korzysci lub ponownym uzyskaniem korzysci po okresie ich niewystepowania, przy
spetnieniu pozostatych warunkéw (art. 98a ust. 3 i art. 98b ustawy o wynalazczosci).
Zakonczenie tego stosunku nastepuje, gdy odpadnie ktérys z tych warunkéw. Sad
Najwyzszy dodat, ze brak zyskéw ze sprzedazy zasuwnic w 2002 r., nie musi
oznaczac braku korzysci, o ktérych mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 98b
ustawy o wynalazczosci (zob. np. wyroki Sgdu Najwyzszego z: 24 pazdziernika
1997 r., | PKN 286/97, OSNAPIUS 1998 nr 16, poz. 494; dnia 4 listopada 2004 r.,
| PK 463/03, OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 4 listopada 2008 r., 1l PK 47/08, LEX nr
500202; 23 kwietnia 2010 r., Il PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254; takze
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np. U. Prominska (w:) Prawo wilasnosci przemystowej, red. E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2015, s. 212).

W rezultacie Sgd Najwyzszy stwierdzit, ze zgodnie z art. 315 ust. 2 p.w.p., do
oceny zasadnosci roszczenia tworcy projektu wynalazczego o wynagrodzenie za
okres po wejsciu w zycie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, w sytuacji gdy
prawo to powstato pod rzgdem ustawy o wynalazczosci, stosuje sie przepisy tej
ostatniej ustawy, a nie ustawe Prawo wtasnos$ci przemystowe].

Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy w postepowaniu apelacyjnym,
stanowisko stron generalnie nie ulegto zmianie z tym, ze pozwana spotka podniosta
dodatkowy zarzut przedawnienie w zakresie:

- kwoty 26.007,70 zt z tytutu wynagrodzenia za rok 2001,

- kwoty 16.852,45 zt z tytutu skapitalizowanych odsetek od wynagrodzenia
za rok 2001 za okres od 1 marca 2002 r. do dnia 28 grudnia 2006 r.,

- kwoty 13.021,14 zt tytutem wynagrodzenia za rok 2002,

- kwoty 6.175,67 =zt tytutem skapitalizowanych odsetek liczonych od
wynagrodzenia za 2002 r. od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 28 grudnia 2006 r.
W ocenie pozwanej jako roszczenie okresowe przedawnito sie z uptywem 3 lat.

Powdd wnidst o nieuwzglednienie podniesionego zarzutu przedawnienia
akcentujgc, ze wynagrodzenie przystugujgce powodowi ma charakter jednorodny i
nie jest roszczeniem okresowym” a zatem nie ulegto przedawnieniu 3 letniemu.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sad Apelacyjny w P. wyrokiem z dnia 6
lipca 2016 r. zmienit zaskarzony wyrok Sgdu Okregowego:

- w punkcie Il przez zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda dodatkowe]
kwoty 212.126,36 zt ponad juz zasgdzong wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 26
wrzesénia 2013 r. kwote 15.176,05 zt wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja
2007 r. do dnia zaptaty i oddalit powddztwo w pozostatym zakresie,

- w punkcie lll i zasgdzit od pozwanej na rzecz powoda 16.393 zt tytutem
kosztow procesu.

W pozostatym zakresie apelacje powoda oddalit i zasgdzit na jego rzecz
13.400,67 zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

W ocenie Sadu drugiej instancji apelacja powoda zastugiwata na czesciowe

uwzglednienie. Sad odwotawczy podzielit ustalenia Sgdu pierwszej instancji i tym



11

samym przyjmuje je za wiasne za wyjatkiem tego, ze istniaty podstawy do przyjecia
tak zwanego wskaznika udziatu powoda w zysku w wysokos$ci 60%. W tym zakresie
wskazat, ze z zebranego materiatu dowodowego wynikato bowiem, ze istniaty
podstawy do ustalenia wynagrodzenia naleznego powodowi przy zastosowaniu
wskaznika proporcjonalnosci (stuszng proporcje) na poziomie 15%. Jak
przekonywujgco wskazat biegty R. G., w sprawie powinien zosta¢ ustalony ten
wskaznik na poziomie maksymalnym dla wzoréw uzytkowych (15%). Ustalony
procent wskaznika wynikat z opinii biegtego i nie budzit zastrzezen. Natomiast brak
byto podstaw do przyjecia tzw. wskaznika udziatu w zysku w wysokosci 60%.
Dokonywane w toku produkcji zmiany produkcyjne potwierdzone kartami zmian
konstrukcyjnych (kzk) nie zmienity bowiem istoty tego rozwigzania technicznego.
Brak byto jakichkolwiek przestanek do ograniczenia praw powoda do autorstwa
przedmiotowego wzoru.

Z uwagi na wigzacy poglad Sadu Najwyzszego, powdd mogt domagaé sie
roszczenia przystugujgcego mu za okres po wejsciu w zycie ustawy Prawo o
wiasnosci przemystowej, to jest po 22 sierpnia 2001 r.

Zdaniem Sgdu Apelacyjnego, roszczenie o wynagrodzenie dla pracownika-
tworcy za korzystanie z projektu przez przedsiebiorce nie jest swiadczeniem
okresowym o ktorym mowa w art. 118 k.c. i ulega przedawnieniu dziesigcioletniemu.
Aktualne sg w tym zakresie dotychczasowe poglady Sgdu Najwyzszego (por. m. in.:
wyrok z 16 czerwca 1999 r., | PKN 125/99 czy z dnia 16 stycznia 1974 r., PR
362/73). Tworcy przystuguje bowiem jedno wynagrodzenie z tym, ze obliczane
stosownie do okresdéw obliczeniowych ustalanych proporcjonalnie do efektéw
uzyskanych ze stosowania tego projektu. Inaczej rzecz sie ma wobec roszczenia
odsetkowego. Roszczenie o odsetki staje sie wymagalne osobno w kazdym dniu
opdznienia i w zwigzku z tym przedawnia sie osobno za kazdy dzien opdznienia
(por.: uchwata SN z 5 kwietnia 1991 r., lll CZP 21/91). Tym samym powdd mogt sie
domagaé skapitalizowanych odsetek od wynagrodzenia za poszczegdlne lata, ale
za okres nieprzedawniony.

Rozwijajgc ten watek, Sgd odwotawczy wskazat, ze Sgd Okregowy nie
uwzglednit Zzgdania powoda o zasgdzenie odsetek ustawowych od

skapitalizowanych odsetek od naleznego sSwiadczenia za okres od wytoczenia
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powodztwa. Roszczenie to zostato zgtoszone w pismie procesowym z dnia 25 maja
2012 r. Zatem zasgdzenie skapitalizowanych odsetek ustawowych mogto dotyczy¢
tylko okresu nie przedawnionego. Niemniej jednak trzeba zauwazy¢, ze w
prawomocnym juz wyroku tutejszego sgdu z dnia 26 wrzesnia 2013 r. zostaty
zasagdzone odsetki skapitalizowane za okres od 1 marca 2002 r. a wiec za okres co
do ktérego pozwany podniost nastepnie zarzut przedawnienia odsetek ustawowych.
Z tego wiec wzgledu brak bylo podstaw do zasgdzenia dodatkowych odsetek
skapitalizowanych za ten okres od dodatkowych kwot zasgdzonego wynagrodzenia.

Zgodnie z trescig art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczosci, jezeli umowa nie
stanowi inaczej, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ustala przedsiebiorca w
stusznej proporcji do korzysci uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiebiorce.
W sprawie niniejszej oznacza to tyle, ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
powodowi powinna zosta¢ ustalona w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych
przez pozwang ze sprzedazy wyrobow, w ktérych stosowane byto rozwigzanie
techniczne ,mechanizm (...)". Owe korzysci stanowigce podstawe ustalenia
wynagrodzenia powoda zostaty ustalone na podstawie uzupetniajgcej i
skorygowanej opinii biegtego R. G. w kwotach: 93.672 zt za caty 2001 r., 670.093 z
za caty 2003 r. i 603.127 zt okres od 1 stycznia do 14 lipca 2004 r. Przy
uwzglednieniu wspétczynnika proporcjonalnosci ustalonego dla wzoru uzytkowego
na poziomie 15% wynagrodzenie powoda wynosi: za rok 2001 - 5.071,30 zt (za
okres od 22 sierpnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli nie uwzgledniony przez
tutejszy sgd w wyroku z dnia 26 wrzesnia 2013 r.), za rok 2003 - 114.448,21 zt i za
rok 2004 - 92.606,85 zt. W roku 2002 r. korzysci bezposrednich nie byto. Niemniej
jednak nalezato przyjg¢é - majgc na uwadze kondycje ekonomiczng pozwanej
fabryki w okresie 2001-2004 r. - co wynikato z opinii biegtych - Zze pozwana odnosita
w zwigzku ze wzorem uzytkowym powoda inne wymierne korzysci. Pozwana przez
caty ten okres prowadzita produkcje, zatrudnita pracownikéw i nie miata znaczgcych
probleméw finansowych (w kazdym razie pozwana tego nie wykazata). Korzy$cig
pozwanej byta ponadto mozliwos¢ uzyskania oszczednosci wskutek na przykfad
koniecznos$ci wyeliminowania usterek dotychczasowego rozwigzania technicznego,
ktore skutecznie opracowat powod. Jak wynikato z opinii biegtego dr inz. R. G. w

roku 2002 potowa typodw zasuwnic przynosita zyski po sprzedazy a potowa straty.
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Zyski z typoéw, ktére przyniosty efekt ekonomiczny wynidst 2.677 zt. Tak wiec nie
mozna przyjgc, ze w roku 2002 pozwana nie mita korzysci. W konsekwencji powdd
miat prawo domagania sie wynagrodzenia za nieprzerwany okres obejmujgcy lata
2001-2004 i to pomimo, ze w roku 2002 uzyskane korzysci nie przektadaty sie na
wymierny i wyrazny zysk pieniezny. Brak zatem zyskow ze sprzedazy zasuwnic w
2002 r. i w konsekwencji niemoznos¢ obliczenia wynagrodzenia za ten rok, nie
oznaczat braku korzysci, o ktorych mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 98b
ustawy o wynalazczosci.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zaskarzyty obie strony. Powdd w swojej skardze
kasacyjnej zarzucit naruszenie:

- art. 117 § 2 k.c. poprzez nieprawidtowe zastosowanie w niniejszej sprawie i
oddalenie zgdania zasgdzenia skapitalizowanych odsetek, w sytuacji gdy pozwana
podniosta tylko czesciowy zarzut przedawnienia tego roszczenia, a ponadto byt on
uzasadniony tylko w niewielkim zakresie;

- art. 118 k.c. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie w niniejszej sprawie i
oddalenie zadania zasadzenia skapitalizowanych odsetek, w sytuacji gdy nie
doszto do ich przedawnienia, albowiem przedmiotem powddztwa wniesionego w
dniu 17 maja 2007 r. byty réwniez odsetki dochodzone obok roszczenia gtbwnego a
konwersja powddztwa dokonana pismem petnomocnika Powoda z 25 maja 2012 r.
spowodowata jedynie, iz zmienity one swoj charakter z roszczenia akcesoryjnego
na jedno z gtbwnych zgdan pozwui;

- art. 123 § 1 pkt 1 k.c. poprzez brak zastosowania i oddalenie zgdania
zasgdzenia skapitalizowanych odsetek jako przedawnionego. W sytuacji gdy
przedmiotem powddztwa wniesionego w dniu 17 maja 2007 r. byly réwniez odsetki
dochodzone obok roszczenia gtdbwnego, a zatem doszto do przerwania biegu ich
przedawnienia ze skutkiem co najmniej od dnia 17 maja 2004 r.;

- art. 482 § 1 k.c. poprzez brak zastosowania i oddalenie zgdania zasgdzenia
skapitalizowanych odsetek od roszczenia o zaptate wynagrodzenia obliczonych na
dzien poprzedzajgcy wytoczenie powoddztwa - kidre nie byty przedawnione co
najmniej od dnia 17 maja 2004 r. - wraz z dalszymi odsetkami od dnia 17 maja
2007 r.
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Kierujgc sie zgtoszonymi zarzutami, powod domagat sie zmiany
zaskarzonego wyroku w pkt 1) ppkt a) oraz w pkt 2) poprzez zasgdzenie od
pozwanej na rzecz Powoda dodatkowo kwoty 65.285,38 zt wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie od dnia 17 maja 2007 r. (dzieh wniesienia pozwu) do
dnia zaptaty, a takze adekwatnego rozliczenia kosztéw postepowania apelacyjnego
i kasacyjnego.

Pozwany we wniesionej skardze kasacyjnej zarzucit wyrokowi naruszenie:

- art. 98a ust. 2 w zw. z art. 98b ustawy o wynalazczosci, poprzez jego
btedng wyktadnie, polegajgcg na przyjeciu, iz stosunek wynagrodzeniowy w
rozumieniu tego przepisu trwa takze wtedy, gdy korzysci, ustalone przez sad, nie
pozwalajg na ustalenie wynagrodzenia naleznego twoércy i gdy nie dochodzi do
wyptaty wynagrodzenia na rzecz tworcy - pracownika,

- art. 315 ust. 2 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej poprzez jego
niewtasciwe zastosowanie i uznanie, iz do oceny roszczeh powoda o zasgdzenie
wynagrodzenia za lata 2003 - 2004 nalezy zastosowal przepisy ustawy o
wynalazczosci, pomimo iz stosunek wynagrodzeniowy w tym zakresie rozpoczat sie
w dniu 1 stycznia 2003 r., a wiec po wejsciu w zycie ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej,

- art. 22 ust. 4 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej poprzez jego
niezastosowanie i uwzglednienie powddztwa w zakresie wynagrodzenia za lata
2003 - 2004, pomimo iz powdd, na podstawie przepisdw ustawy o wynalazczosci,
uzyskat wynagrodzenie za okres korzystania przez pozwang ze wzoru uzytkowego,
Wwynoszgcy co najmniej 5 lat,

- art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczo$ci w brzmieniu obowigzujgcym od dnia
16 kwietnia 1993 r. w zw. z art. 98b tej ustawy | w zw. z art. 118 k.c. poprzez jego
btedng wyktadnie i przyjecie, iz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie ze
wzoru uzytkowego w przypadku, gdy jest ono wyptacane w czesciach, nie jest
Swiadczeniem okresowym i ulega przedawnieniu dziesiecioletniemu, pomimo iz
Swiadczenia te, wyptacane w czesciach, nie sktadajg sie na catos¢ z géry okreslong,
gdyz ustawodawca nie okre$lit terminu granicznego, po uptywie ktérego wygasa,

przystugujgce tworcy prawo do tego wynagrodzenia;
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- art. 278 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez
dowolne przyjecie, iz wspotczynnik udziatu powoda w zysku powinien wynosi¢
100%, podczas gdy takie ustalenie wymagato postuzenia sie wiadomosciami
specjalnymi, to jest zasiegniecia opinii innego biegtego badz zazgdania wyjasnien
od biegtego, ktéry wydat kwestionowang opinie, co miato wptyw na wynik sprawy, to
jest na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, zasgdzonego na rzecz powoda,

- art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez sporzgdzenie
uzasadnienia zaskarzonego wyroku w sposob sprzeczny z tym przepisem, to jest
bez przeprowadzenia analizy zarzutow apelacji pozwanej i ich merytorycznego
rozstrzygniecia, co miato wptyw na wynik sprawy, albowiem pisemne uzasadnienie
wyroku powinno zawiera¢ rozwazenie zarzutéw i wnioskéw podniesionych w
apelacji, gdyz tylko w ten sposob umozliwia weryfikacje wnioskowania Sgdu
prowadzgcego do wydania konkretnego wyroku,

-art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez bezzasadne oddalenie
wniosku pozwanej o sprostowanie zaskarzonego wyroku w zakresie punktu 1) lit. a.
ewentualnie: art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez nienalezyte
uzasadnienie zaskarzonego wyroku w zakresie wysokosci zasgdzonych na rzecz
powoda kwot, co uniemozliwia ustalenie przyczyn natury faktycznej i prawnej, ktére
legty u podstaw niniejszego rozstrzygniecia.

Kierujgc sie zgtoszonymi zarzutami, pozwany domagat sie uchylenia
zaskarzonego wyroku w czesci i przekazania sprawy Sgdowi Apelacyjnemu w P. do
ponownego rozpoznania w tym zakresie.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna powoda jest bezzasadna, a skarga pozwanego upowaznia
do uchylenia zaskarzonego wyroku.

Szczegoétowe rozwazania nalezy rozpoczgé od dalej idgcego $rodka
odwotawczego wniesionego przez pozwanego. Wczesniej, nalezy jednak
przypomnie¢ ocene prawng Sadu Najwyzszego zawartg w uzasadnieniu wyroku z
dnia 8 lipca 2015 r. (wydanego w niniejszej sprawie), ktdrej pozwany nie dostrzega.
Przesgdzono w nim, ze dochodzone przez powoda roszczenie wynika ze stosunku
wynagrodzeniowego zwigzanego z korzystaniem przez przedsiebiorce z projektu

pracowniczego opracowanego przez pracownika — twoérce. Chodzi wiec o
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wynagrodzenie dla pracownika-twércy za korzystanie z projektu przez
przedsiebiorce. W ramach wskazanego stosunku, prawu pracownika do
wynagrodzenia odpowiada obowigzek przedsiebiorcy ustalenia i wyptaty naleznego
wynagrodzenia za korzystanie z projektu. Stosunek ten w rozpoznawanej sprawie
powstat w zwigzku ze spetnieniem warunkéw wynikajgcych z ustawy o
wynalazczosci - art. 98a i 98b. Zakonczenie tego rodzaju wiezi nastepuje, gdy
odpadnie ktorys z tych warunkéw. W tym kontekscie, Sad Najwyzszy zauwazyt, ze
brak zyskéw ze sprzedazy zasuwnic w 2002 r., ustalony w podstawie faktycznej
zaskarzonego wyroku nie musi oznaczac¢ braku korzysci, o ktérych mowa w art. 98a
ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 98b ustawy o wynalazczosci. Kwestie te miat wyjasni¢
Sad Apelacyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Znajgc przedstawione wskazania, nie mozna poming¢, ze wystgpienie
.korzysci” w roku 2002 stanowi okolicznos¢ o charakterze faktycznym, a nie
prawnym. Sad drugiej instancji w tym zakresie dokonat wigzgcych ustalen i
stwierdzit, ze mimo braku po stronie pozwanego w roku 2002 zysku ze sprzedazy
suwnic, wystgpity inne (przyktadowo wymienione) korzysci po stronie pracodawcy.
Zgodnie z art. 398" § 2 k.p.c. Sad Najwyzszy jest zwigzany tym ustaleniem
faktycznym. Oznacza to, ze nie mogto dojs¢ do naruszenia art. 98a ust. 2 w zw. z
art. 98b ustawy o wynalazczosci. Pojecie ,korzysci’, o ktérych wspomina art. 98a
ust. 2 ustawy o wynalazczosci, ma charakter wielowymiarowy, a zatem nie wigzag
sie jedynie z zyskiem stanowigcym podstawe do wyptaty tworcy wynagrodzenia.
Rozumienie to sygnalizowat juz Sad Najwyzszy w wyroku 8 lipca 2015 r.,
wskazujgc na dotychczasowy dorobek literatury przedmiotu i orzecznictwa.
Wynikiem tego zapatrywania jest stwierdzenie, ze omawiana podstawa skargi
kasacyjnej jest bezpodstawna.

Przyjecie, ze w roku 2002 pracodawca uzyskiwat korzysci ze wzoru
uzytkowego, w realiach rozpoznawanej sprawy, jest rownoznaczne z uznaniem
nietrafnosci zarzutu opartego na art. 315 ust. 2 ustawy Prawo wilasnosci
przemystowej. W orzecznictwie Sadu Najwyzszego wyksztalcita sie bowiem
jednolita wyktadnia tego przepisu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2015 r.
(Il PK 168/15, OSNP 2017 nr 5, poz. 55) Sad Najwyzszy stwierdzit, ze do oceny

zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie tworcy projektu wynalazczego, do ktérego
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prawo powstato w okresie obowigzywania ustawy o wynalazczosci, za okres po
wejsciu w zycie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowe] stosuje sie przepisy
ustawy o wynalazczosci, na podstawie art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo wiasnosci
przemystowej. Ustawa ta weszta w zycie z dniem 22 sierpnia 2001 r., zastepujac
poprzednio obowigzujgcg ustawe o wynalazczosci. Przepis art. 315 ust. 2 tej
ustawy stanowi, ze do stosunkéw prawnych powstatych przed dniem jej wejscia w
zycie stosuje sie przepisy dotychczasowe. Wyktadnia tego przepisu jest istotna,
albowiem zgodnie z ustawg o wynalazczosci, tworcy pracowniczego projektu
wynalazczego wynagrodzenie przystugiwato przez caty czas korzystania z projektu
(art. 98a ust. 3), zas zgodnie z ustawg - Prawo wilasnosci przemystowej,
wynagrodzenie to jest nalezne nie dtuzej niz 5 lat od uzyskania przez
przedsiebiorce pierwszych korzysci z projektu (art. 22 ust. 3, a od 1 grudnia 2015 .,
art. 22 ust. 4). W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Il PK 246/14, LEX
nr 2087107) Sad Najwyzszy wyjasnit, ze poniewaz w art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowej nie ma regulacji intertemporalnej opartej na alternatywie
prawa dotychczasowego i prawa nowego, chodzi w nim o alternatywe rozigczng, to
znaczy, do stosunkow prawnych powstatych przed wejsciem w Zzycie ustawy
stosuje tylko przepisy dotychczasowe, zas prawo nowe stosuje sie do stosunkow
prawnych powstatych pézniej. W konsekwenciji, jezeli stosunek prawny powstat
przed dniem wejscia w zycie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej, jej art. 315
ust. 2 wyklucza wyktadnie, ze do czasu wejscia w zycie nowej ustawy stosuje sie
regulacje poprzedniej ustawy o wynalazczosci, a po jej wejsciu w zycie regulacje
nowej ustawy (zob. tez wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 25 maja 2017 r., lll PK
107/16, LEX nr 2331697.

W rozpoznawanej sprawie, wobec odnoszenia przez pozwanego korzysci ze
wzoru uzytkowego w roku 2002, stosunek wynagrodzeniowy nie powstat po dniu 31
grudnia 2002 r., ale istniat wczesniej, czyli pod rzgdami ustawy o wynalazczosci, co
uzasadnia stosowanie jej postanowien. Konsekwencjg tego jest to, ze nie doszto do
naruszenia art. 22 ust. 4 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej.

Zarzucajgc naruszenie art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczosci w zwigzku z
art. 98b tej ustawy i w zwigzku z art. 118 k.c. pozwany zignorowat poglad wyrazony

przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (wydanym w niniejszej
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sprawie). Nalezy zatem jeszcze raz powtdrzyC, ze przedmiotowa wierzytelno$é
powstaje z chwilg rozpoczecia przez przedsiebiorce faktycznego korzystania z
wynalazku oraz osiggania z tego tytutu okreslonych korzysci, z tym, ze termin
zaptaty (wymagalnosc) realizuje sie z uptywem dwoch miesiecy po uptywie
kazdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w.). Oznacza to, ze nie jest to
,foszczenie o swiadczenie okresowe” w rozumieniu art. 118 k.c., nie podlega zatem
preferencyjnemu trzyletniemu terminowi przedawnienia.

Byta juz o tym mowa, Zze podstawy kasacyjne nie mogg zmierzaé¢ do
kwestionowania stanu faktycznego. W tym kierunku niewatpliwie dgzy zarzut
naruszenia art. 278 k.p.c. w zwigzku z art. 233 § 1 k.p.c. Sad Apelacyjny w tym
kontekscie twierdzit, ze zebrany materiat dowodowy, w tym stanowisko wyrazone
przez biegtego R. G., dawato podstawe do przyjecie wskaznika proporcjonalnosci
(stuszng proporcje) na poziomie 15%. Jednoczes$nie Sad ten odrzucit sugerowany
przez tego samego biegtego wskaznik udzialu w zysku w wysokosci 60%.
Stwierdzit, ze dokonane w toku produkcji zmiany produkcyjne, potwierdzone
kartami zmian konstrukcyjnych, nie zmienity istoty tego rozwigzania technicznego.
W rezultacie brak podstaw do ograniczenia praw powoda.

W ocenie pozwanego Sad drugiej instancji bez skorzystania z opinii biegtego
nie mogt dokonywac tego rodzaju ustalen faktycznych. Zatozenie to nie jest trafne.
PowinnosS¢ skorzystania z wiedzy specjalnej determinowana jest ksztattem
konstrukcji materialnoprawnej. ,Stuszna proporcja”, o ktérej mowa w art. 98a ust. 2
w zwigzku z art. 99 ustawy o wynalazczosci jest niedookreslonym i ocennnym
pojeciem prawnym. Przestanka tego typu wymyka sie empirycznemu poznaniu.
Poza tym, zmienna w postaci ,stusznej proporcji® jest wypadkowg wielu
zréznicowanych czynnikéw. Wiedza specjalna biegtego, moze zatem postuzyc
wylfgcznie do ich naswietlenia, opinia nie moze jednak zastepowac sgdu w procesie
decyzyjnym. Wynika to z tego, ze ustawodawca apriorycznie (in abstracto) nie
wskazat na zadne inne przestanki prawne majgce ufatwi¢ praktyczne stosowanie
art. 98a ust. 2 ustawy, co oznacza, ze swiadomie zatozyt, ze konkretyzacja
»Stusznej proporcji” mozliwa jest dopiero w odniesieniu do okreslonego przypadku
oraz przy uwzglednieniu towarzyszgcych jej okolicznosci faktycznych i prawnych

(in concreto). Natomiast w razie sporu ocena prawidtowosci zastosowania zasady
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"stusznej proporcji" pozostawiona zostata uznaniu sedziowskiemu (zob.
uzasadnienie wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 17 listopada 2004 r., Il PK 60/04,
OSNP 2005 nr 8, poz. 110 i z dnia 25 maja 2017 r., Il PK 107/16, LEX nr 2331697).
Oznacza to, ze przy tak uksztattowanej normie prawa materialnego nie mogto dojsc
do naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w sposdb majagcy wptyw na wynik sprawy. Zatem i
ta podstawa skargi kasacyjnej okazat sie chybiona.

Tresc art. 328 § 2 k.p.c. nie zobowigzuje sgdu do ,przeprowadzenia analizy
zarzutow apelacji” i ,ich merytorycznego rozstrzygniecia”. Wynika to z zatozenia, ze
sad odwotawczy rozpoznaje sprawe, a nie apelacje. Srodek odwotawczy moderuje
tylko granice jej rozpoznania. W rezultacie, na sgdzie drugiej instancji spoczywa
obowigzek wskazania podstawy faktycznej rozstrzygniecia oraz wyjasnienia
podstawy prawnej wyroku. Przekaz ten stanowi jednoczesnie odpowiedz na
zapatrywanie skarzgcego zakodowane w zgtoszonych zarzutach. Mimo tych
ogolnych spostrzezen, trzeba wskazac¢, ze w ocenie Sadu drugiej instancji
rozpoznaniu podlegata tylko apelacja powoda, gdyz sSrodek odwotawczy
pozwanego zostat prawomocnie oddalony wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 26
wrzesnia 2013 r.

Zatozenie to jest prawidiowe. Staje sie to zrozumiate po przesledzeniu
rozstrzygniecia Sgdu Apelacyjnego z dnia 26 wrzesnia 2013 r. i Sgdu Najwyzszego
z dnia 8 lipca 2015 r., a takze przy uwzglednieniu, ze skarge kasacyjna wniost tylko
powdd. Rozstrzygniecie Sadu drugiej instancji zawarte w pkt | polegato na
uwzglednieniu apelacji pozwanego. W ten sposob doszto do oddalenia powddztwa
ponad kwote 15.176,05 zt. W pkt Il wyroku oddalono apelacje pozwanego,
rozstrzygniecie to dotyczyto jednak tylko ,czesci nieoddalonej’. Sad Najwyzszy
uchylit wyrok Sadu Apelacyjnego pkt | ppkt 2 i 3, w pkt Il w czesci oddalajgcej
apelacje powoda. TresS¢ sentencji moze zatem sugerowac, ze prawomocne jest
tylko oddalenie apelacji pozwanego w ,czesci nieoddalonej’, a skasowanie przez
Sad Najwyzszy pkt | ppkt 2 wyroku Sgadu Apelacyjnego sprawia, ze ,aktywna”
pozostata apelacja pozwanego wymierzona w wyrok Sgdu pierwszej instancji w
zakresie w jakim zasgdza on na rzecz powoda kwote ponad 15.176,05 zi.
Watpliwos¢ ta zostaje jednak wyjasniona, jesli wezmie sie pod uwage, ze Sad

Najwyzszy na skutek skargi kasacyjnej powoda nie mogt orzeka¢ o wyroku Sadu
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drugiej instancji w czesci zakreslonej przez apelacje pozwanego. Oznacza to, ze
Sad Apelacyjny ma racje, gdy twierdzi, ze apelacja pozwanego nie mogta by¢
przedmiotem ,ponownego rozpoznania sprawy” (art. 395" § 1 k.p.c. w zwigzku z
art. 384 k.p.c. w zwigzku z art. 398%! k.p.c.).

Niezaleznie od powyzszych argumentow, w sprawie nie mogto dojs¢ do
naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie
zarzutow apelacji pozwanego jeszcze z innej przyczyny. Z sentencji i uzasadnienia
zaskarzonego wyroku wynika, ze Sgd Apelacyjny nie rozpoznat apelacji pozwanego.
Brak ten zatem podlegat uzupetnieniu w trybie art. 351 § 1 k.p.c. Skoro, pozwany
nie wystgpit z wnioskiem o uzupetnienie wyroku (w zakresie braku rozstrzygniecia o
apelacji pozwanego), to na etapie postepowania kasacyjnego, nie mozna go
naprawic.

Uzasadniony okazat sie natomiast zarzut naruszenia art. 350 § 1 k.p.c. i
art. 328 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. w potgczeniu z
materialnoprawnymi podstawami skargi. Wartos¢ zasgdzonego przez Sad
Apelacyjny roszczenia (212.126,36 zt) nie przystaje do deklarowanego w
uzasadnieniu wyroku algorytmu. Zdaniem tego Sadu kwota ta stanowi sume 15%
udziatu w korzysciach uzyskanych przez pozwanego w latach 2001, 2003 — 2004.
Na etapie liczenia doszto jednak do niescistosci (btedu). Za rok 2001 korzysci
wyniosty 93.672 zt x 15% = 14.050,80 zt. (co po pomniejszeniu z uwagi na
zasagdzenie z tego tytutu kwoty 8.970,50 zt w wyroku z dnia 26 wrzesnia 2013 r.
daje kwote 5.080,30 zt). Tymczasem Sgd Obwotywaczy przyjat wartos¢ 5.071,30 zi,
czyli za matg o 9 zt. W roku 2003 powodowi nalezato sie 100.513,95 zt (670.093 zt
x 15%). Sad zasadzit natomiast 114.448,21 zt, czyli za duzo o 13.934,26 zt. W roku
2004 podobnie, powodowi przystugiwato wynagrodzenie w kwocie 90.469,05 zt
(603.127 x 15%), Sad natomiast przyznat 92.606,85 zt, czyli za duzo o0 2.137,80 z.
W rezultacie, matematyczne wyliczenie przyjetego przez Sad algorytmu wskazuje,
ze zasgdzona ,dodatkowo” powinna =zosta¢é kwota 196.063,30 zi, a nie
212.126,36 zt. Argumenty przemawiajgce za poprawnoscig tej ostatniej kwoty nie
zostaty przedstawione w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, a z
przeprowadzonych dziatan matematycznych wynika, ze warto$¢ ta jest fatszywa, co

oznacza, ze w tym zakresie trafny okazat sie zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c.
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Mimo, ze prima facie uzasadnione w takich okolicznosciach byto rozstrzygniecie
reformatoryjne, to jednak Sad Najwyzszy zdecydowat sie na uchylenie wyroku co
do catej kwoty 212.126,36 zt. Wynika to stad, ze z uzasadnienia zaskarzonego
wyroku, jak rowniez na podstawie analizy akt sprawy nie da sie jednoznacznie
przesgdzi¢ skad wzieta sie zasgdzona kwota. Mozliwe sg rézne odpowiedzi. Nie
jest wykluczone, ze kwota ta zostata wskazana przez omyike lub na skutek btedu
matematycznego, moze byC jednak tak, ze ma ona uzasadnienie, ktérego Sad
Apelacyjny nie wskazat (mimo, ze miat takg mozliwos¢ w postanowieniu z dnia 4
listopada 2016 r., do ktérego jednak nie sporzgdzono uzasadnienia).

W rezultacie, zaszta konieczno$é, na podstawie art. 398" § 1 k.p.c.,
uchylenia zaskarzonego wyroku w pkt 1 ppkt a w czesci zasgdzajgcej od pozwanej
na rzecz powoda kwoty 212.126,36 zi, a takze w pkt 1 ppkt b i pkt 3.

Skarga kasacyjna powoda dotyczy oddalenia jego powddztwa (pkt 1 ppkt a
wyroku) i oddalenia jego apelacji (pkt 2 wyroku) w zakresie dotyczacym zgdania
zasgdzenia skapitalizowanych odsetek. Skarzgcy zdaje sie nie kwestionowac
stanowiska Sgdu odwotawczego, ze roszczenie odsetkowe ulega przedawnieniu po
uptywie trzyletniego okresu. Kwestia ta zatem nie bedzie przedmiotem dalszych
rozwazan. Podstawy skargi kasacyjnej opierajg sie na jednym zatozeniu. Polega
ono na stwierdzeniu, ze w dniu wytoczenia powodztwa, czyli w dniu 17 maja 2007 r.,
powdd domagat sie réwniez zasgdzenia ustawowych odsetek. Skarzgcy pomija
jednak, ze przedmiotem Zzgdania akcesoryjnego byly ustawowe odsetki liczone
od dnia wniesienia pozwu do dnia zaptaty. Oznacza to, ze powdd w dniu 17 maja
2007 r. nie doprowadzit do objecia sporem ustawowych odsetek liczonych od daty
wymagalnosci do dnia wniesienia pozwu. Kwestia ta pojawita sie dopiero w pismie
procesowym z dnia 25 maja 2012 r., w ktdorym rozszerzono powodztwo, przez
objecie zgdaniem rowniez skapitalizowanych odsetek przypadajgcych od daty
wymagalnosci do dnia wniesienia pozwu. Skoro ustawowe odsetki za ten okres nie
byty przed 25 maja 2012 r. dochodzone, to nie mégt wobec nich wystgpi¢ skutek
wskazany w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Kazda czynnos$¢ przed sgdem, tylko wowczas
przerywa bieg przedawnienia, jesli jest przedsiewzieta w celu dochodzenia
roszczenia. Wynika z tego wniosek, ze wniesienie pozwu, nie mogto przerwac

biegu przedawnienia, co do zgdan w nim nie zgtoszonych. W rezultacie, zgdanie
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skapitalizowanych odsetek z 25 maja 2012 r. okazato sie przedawnione.
,Doliczenie zalegtych odsetek do sumy dtuznej” w rozumieniu art. 482 § 1 k.c.
mozliwe jest pod warunkiem, ze zgdanie to nie jest przedawnione, a pozwany nie
zgtosi odpowiedniego zarzutu. Skoro kwestia zalegtych odsetek (sprzed daty
wniesienia pozwu) pojawita sie dopiero po uptywie 3 lat liczagc od daty
wymagalnosci, to zrozumiate staje sie, ze zgdanie ich skapitalizowania dotkniete
jest rowniez przedawnieniem. Nie doszio zatem do naruszenia art. 118 k.c. i
art. 482 § 1 k.c.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. pozwany przeciwko ktéremu skierowano
roszczenie przedawnione moze uchyli¢ sie od jego zaspokojenia. W tym ujeciu,
powdd skupit uwage na piSmie pozwanego z dnia 8 kwietnia 2016 r. Nie uwzglednit
jednak, ze zarzut przedawnienia moze by¢ zgtoszony w dowolnym czasie. Nawet
analiza odpowiedzi na skarge kasacyjng daje podstawe sadzi¢, ze pozwany
podnosi ten zarzut co do catosci skapitalizowanych odsetek. Dodatkowo znaczenie
ma tre$¢ protokotu rozprawy z dnia 23 czerwca 2016 r., w trakcie ktorej
petnomocnik pozwanej oswiadczyt, Zze zarzut przedawnienia dotyczy catego
roszczenia, w tym zgdania zasgdzenia odsetek. Znaczy to tyle, ze réwniez ta
podstawa skargi kasacyjnej nie jest trafna. Dlatego, na podstawie art. 398 k.p.c.
Srodek odwotawczy powoda nalezato oddalic. O kosztach postepowania

kasacyjnego rozstrzygnieto kierujgc sie zasadg z art. 98 § 1 k.p.c. i art. 99 k.p.c.

r.g.



