Sygn. akt [l PSKP 41/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2021 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Krzysztof Staryk (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Leszek Bielecki
SSN Zbigniew Korzeniowski

w sprawie z powodztwa W.C.

przeciwko A. S.A. w K.

o zapfate z patentu nr [...] oraz o zaptate z patentu [...],

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w lzbie Pracy i Ubezpieczen
Spotecznych w dniu 9 listopada 2021 r.,

skarg kasacyjnych: powoda i strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]
z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt | ACa [...],

uchyla zaskarzony wyrok w punkcie Il podpunkt 1, 3 i 4
oraz w punkcie V, a takze w punkcie Il podpunkt 2 i w punkcie IV
w czesci dotyczacej oddalenia apelacji powoda w odniesieniu
do kwoty 427.241 zt za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. -
i w tym zakresie sprawe przekazuje Sadowi Apelacyjnemu w [...]
do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach

postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

W wyroku z dnia 30 pazdziernika 2017 r., sygn. akt | C (...), Sgd Okregowy
w P. w sprawie z powddztwa W.C. przeciwko A. S.A. w K. o zaptate z patentu nr (...)
oraz o zaptate z patentu nr (...)— w pkt I. oddalit powodztwo o zaptate z patentu nr
(...), w pkt Il. zasgdzit od pozwanego A. S.A. w K. na rzecz powoda W.C. z patentu
nr (...) kwote 56.714,22 zt z ustawowymi odsetkami od okreslonych szczegdétowo
kwot, w pkt lll. w pozostatej czesci powddztwo o wynagrodzenie z patentu nr (...)
oddalit.

Wyrok Sgadu Okregowego apelacjami zaskarzyly obydwie strony
postepowania.

W wyroku z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt. | ACa (...), Sad Apelacyjny w (...)
w pkt Il zmienit pkt | zaskarzonego wyroku w zwigzku z pkt V w ten sposéb, ze
zasgdzit od pozwanego A. S.A. w K. na rzecz powoda okre$lone kwoty wraz z
ustawowymi odsetkami za opoéznienie; w pozostatej czesci powodztwo o
wynagrodzenie z patentu nr (...) oddalit; w pkt Il zmienit pkt Il zaskarzonego
wyroku w zwigzku z pkt Ill i V zaskarzonego wyroku w zakresie rozstrzygniecia o
odsetkach za opoznienie; w pkt IV oddalit apelacje powoda i pozwanego w
pozostatym zakresie.

Powyzszy wyrok Sadu Apelacyjnego skargami kasacyjnymi zaskarzyty
obydwie strony postepowania.

Strona pozwana zaskarzyta wyrok Sgdu Apelacyjnego w zakresie: - punktu II.
1, w ktérym Sad Apelacyjny zmienit wyrok Sgdu Okregowego w ten sposob, ze
zasgdzit od A. na rzecz W.C. tgcznie 1.680.873 zt wraz z odsetkami ustalonymi od
poszczegolnych kwot za dany rok; - punktu 11.3, w ktérym Sad Apelacyjny zasgdzit
od A. na rzecz powoda kwote 20.067,30 zt tytutem zwrotu kosztéw procesu; -
punktu Il. 4, w ktérym Sad Apelacyjny nakazat Sciggniecie od A. na rzecz Skarbu
Panstwa - Sgdu Okregowego w P. kwote 80.044 zt tytutem nieoptaconej optaty od
uwzglednionej czesci powddztwa dotyczgcego patentu nr (...), sygn. akt. IC (...)
nieuiszczonych kosztéw sgdowych; - punktu V, w ktérym Sad Apelacyjny zasgdzit
od A. na rzecz W.C. kwote 16.200 zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania

apelacyjnego.



Skarga kasacyjna strony pozwanej zostata oparta na obydwu podstawach
kasacyjnych okreslonych w art. 398% § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. W ramach podstawy
materialnoprawnej (art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c.) zarzucono naruszenie:

1. art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o0 wynalazczo$ci przez:

a) btedng wykfadnie zawartych w tym przepisie kryteridw okreslenia kwoty
naleznej wspotuprawnionemu z patentu przejawiajgcg sie w ich pominieciu i
ocenieniu roszczenia powoda z perspektywy przestanki ,stusznej proporcji” korzysci
uzyskanych z wynalazku, a w konsekwencji niewtasciwe niezastosowanie art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci i btedne zastosowanie w jego miejsce dyspozycji
art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczosci;

b) btedng wyktadnie przejawiajgca sie w pominieciu, ze w okolicznosciach, w
ktérych spetniona jest hipoteza art. 98a ust. 1 ustawy o wynalazczosci, to jest gdy
przedsiebiorcy ,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”
w braku odmiennych uzgodnien umownych twoércy stuzy wytgcznie wynagrodzenie
na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy o wynalazczos$ci, a uwzglednienie roszczenia o
wydanie korzysci na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci jest w takich
okolicznosciach wykluczone;

c) btedng wyktadnie przestanki ,korzystania z wynalazku przez
wspotuprawnionego” i niewtasciwe zastosowanie tego przepisu, w zwigzku z
niezastosowaniem art. 15 ust. 1 ustawy o wynalazczosci, co przejawito sie w
pominieciu, ze art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci reguluje roszczenia miedzy
wspotuprawnionymi z patentu, a W. C. nigdy nie nabyt zadnych praw z patentu (...)
ani konstytutywnie (z mocy decyzji administracyjnej Urzedu Patentowego), ani
translatywnie, zatem art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci nie moze by¢ zrédtem
jego roszczen;

d) niewtasciwe  zastosowanie, @w  zwigzku z  nieuzasadnionym
niezastosowaniem art. 16 ust. 2 ustawy o wynalazczosci i zasgdzeniem na rzecz
powoda naleznosci dotyczgcych korzystania z wynalazku objetego patentem (...)
réwniez w okresie catego roku 2009 oraz lat 2010, 2011 i 2012, mimo ze patent (...)

wygast w czerwcu 2009 r.;



e) btedng wyktadnie pojecia ,odpowiedniej czesci potowy uzyskanych
korzysci” i nieprawidlowe zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci,
przejawiajgce sie w pominieciu otrzymanych juz przez powoda ptatnosci z tytutu
korzysci z wykorzystania patentu (...), ktére winne by¢ zaliczone na roszczenie
powoda,;

2. art. 20 ust. 2 w zw. z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczos$ci przez btedng
wyktadnie pojecia ,wynalazek dokonany przez tworce w wyniku wykonywania
obowigzkéw ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy” i nieuzasadnione
niezastosowanie ww. przepisu, w zwigzku z nieprawidtowym niezastosowaniem
art. 29, art. 42 § 4 i art. 100 § 1 k.p. przejawiajgce sie w pominieciu, ze w ustalonym
przez sady meriti stanie faktycznym: (a) wynalazek spetniat te definicje, przy
zatozeniu jej prawidtowej interpretacji oraz przy prawidtowym rozumieniu pojecia
obowigzkéw ze stosunku pracy, a zatem pozwany byt uprawniony do uzyskania
patentu (...) w trybie tzw. wynalazku pracowniczego i w konsekwencji: (b)
powodowi mogtoby co najwyzej stuzyC roszczenie na podstawie art. 98a ust. 2
ustawy o wynalazczosci (niepodlegajgce rozpoznaniu w tym postepowaniu wobec
cofniecia pozwu i prawomocnego umorzenia postepowania w tym zakresie), a
zatem uwzglednienie roszczenia o wydanie korzysci na podstawie art. 45 ust. 2 w
takich okolicznosciach byto wykluczone;

3. art. 20 ust. 3 w zw. z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczosci przez btedng
wyktadnie pojecia ,dokonania wynalazku przez twérce przy pomocy przedsigbiorcy”
i nieuzasadnione niezastosowanie ww. przepisu, przejawiajgce sie w pominieciu, ze
w ustalonym przez sgdy meriti stanie faktycznym: (a) wynalazek spetniat ww.
przestanke, przy zatozeniu jej prawidtowej interpretacji, a zatem pozwany byt
uprawniony do korzystania z wynalazku objetego patentem (...) niezaleznie od tego,
czy ww. patent zostat mu przyznany prawidtowo i w konsekwencji: (b) powodowi
mogtoby co najwyzej stuzy¢ roszczenie na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o
wynalazczos$ci (niepodlegajgce rozpoznaniu w tym postepowaniu wobec cofniecia
pozwu i prawomocnego umorzenia postepowania w tym zakresie), a zatem
uwzglednienie roszczenia o wydanie korzysci na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o

wynalazczosci w takich okoliczno$ciach byto wykluczone;



4. art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., przez niewtasciwe niezastosowanie
tych przepiséw, przejawiajgce sie zasgdzeniem na rzecz powoda zaptaty wraz z
odsetkami za opdznienie liczonymi od dnia 5 grudnia 2003 r. za lata 1999-2002, a
co do nastepnych lat, od dnia 1 marca roku kolejnego, mimo ze roszczenie, ktérego
dochodzit powdd byto bezterminowe i pozwany nie popadat w opdznienie w tak
oznaczonych okresach.

W ramach podstawy procesowej (art. 3982 § 1 pkt 2 k.p.c.) skarzgcy zarzucit
naruszenie:

- art. 328 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 378 § 1 k.p.c.
przez niewyjasnienie w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku istotnych motywdéw
rozstrzygniecia i zawarcie w nim wywodow wewnetrznie sprzecznych,
uniemozliwiajgcych przesledzenie rozumowania Sadu, a w konsekwencji jego
kontrole kasacyjng, co dotyczy w szczegdlnosci nastepujgcych rozumowan Sadu:
(a) stwierdzenia w uzasadnieniu, ze powdd skutecznie cofngt roszczenie oparte na
art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczosci i ze podstawg roszczen powoda jest art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci, przy jednoczesnym stwierdzeniu, ze roszczenie
powoda dotyczgce korzystania z patentu (...) jest zasadne bo opiewa na stuszng
proporcje korzysci uzyskanych z wynalazku, jak rowniez, ze podlega ocenie na
takich samych zasadach, co roszczenie dotyczgce patentu (...) - a sg to
stwierdzenia wewnetrznie sprzeczne; (b) catkowitego niewyjasnienia, z czego
wynika zasgdzenie przez Sad a quo odsetek od zasgdzanego roszczenia,
zwtaszcza co do takich okresow i w takich datach odsetkowych, jak wskazano w
sentencji; (c) zaaprobowania ustalen Sagdu Okregowego, ze pracodawca wigczyt
powoda w opracowywanie wynalazku ujawnionego w patencie (...), ze powdd
zgtosit wynik swojej pracy jako pracowniczy projekt wynalazczy i ze pracowat nad
projektem wynalazczym na podstawie zleceh wydanych przez pozwang "w ramach
swoich obowigzkéw technologicznych", a mimo to zaakceptowania stanowiska
powoda, ze patent pozwanego nie byt patentem wykonanym w ramach obowigzkéw
ze stosunku pracy - a sg to stwierdzenia wewnetrznie sprzeczne; (d) niewyjasnienia,
dlaczego Sad Il instancji zasgdzit na rzecz powoda optaty za korzysci z patentu za
okres, kiedy patent ten juz wygast; (e) uzasadnienia na s. 95 wyroku wysokosci

sumy zsgdzonej na rzecz powoda przez odniesienie do kryterium "stusznej



proporcji" zawartego w art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczosci i wskazanie jako
"stusznej proporcji" udziatu 7% z 10% w korzysciach z wynalazku, tak samo jak na
S. 63 uzasadnienia, w ktérym mowa o obliczeniu wysokosci roszczenia z art. 98a
ust. 2 ustawy o wynalazczosci odnosnie do patentu na wynalazek tzw. pracowniczy
PL 183172, bez zadnego wyjasnienia, dlaczego Sad Apelacyjny stosuje te kryteria
na gruncie innej podstawy prawnej;

- art. 321 § 1 k.p.c., w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c., oraz art. 378 § 1 k.p.c.
przez ich niezastosowanie i btedne zasgdzenie na rzecz powoda od pozwanego, w
odniesieniu do patentu (...), "wynagrodzenia (....) w stusznej proporcji" (str. 94
Skarzonego Wyroku), a wiec roszczenia okreslonego w art. 98a ust. 2 ustawy o
wynalazczosci, przy jednoczesnym ustaleniu przez Sad Apelacyjny, ze: (a) Powdd
skutecznie zrzekt sie tego roszczenia, a postepowanie w tym zakresie zostato
umorzone (skarzony wyrok, str. 20-21) oraz (b) jako podstawe prawng swojego
roszczenia Powdd wskazywat art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczos$ci (skarzony
wyrok, str. 85), co doprowadzito Sgd Apelacyjny do bezpodstawnego uwzglednienia
apelacji powoda i orzeczenia o roszczeniu, ktére nie byto objete zgdaniem powoda
ani apelacjg (niezaleznie od jego bezzasadnosci), a w konsekwencji - do
zasgdzenia ponad zgdanie oraz rozpoznania apelacji poza jej granicami".

Skarzagcy wniost, w razie uznania przez Sgd Najwyzszy, ze zarzuty
naruszenia prawa materialnego sg oczywiscie uzasadnione, a wskazane wyzej
podstawy w postaci naruszeh przepisow postepowania sg nieuzasadnione, na
podstawie przepisu art. 398 k.p.c. o uchylenie w zaskarzonej czesci i zmiane
zaskarzonego wyroku przez orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie powodztwa
W.C. w zakresie okreslonym w punkcie 1.1 petitum tej skargi, ewentualnie o
uchylenie w zaskarzonej czesci zaskarzonego wyroku oraz przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania Sgdowi drugiej instancji, w tym orzeczenia o kosztach
procesu; w kazdym przypadku o zasgdzenie od powoda na rzecz skarzgcego
kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego, wedtug norm
przepisanych, w tym w przypadku uwzglednienia wniosku z punkt 3.2 powyzszej,
zarowno kosztow postepowania przed sgdami pierwszej i drugiej instancji, jak i

kosztow wywotanych wniesieniem skargi kasacyjnej, w tym zwrotu kosztéw



zastepstwa procesowego w maksymalnej wysokosci przewidzianej przepisami
prawa.

Powdd zaskarzyt wyrok Sgdu Apelacyjnego w czesci dotyczgcej oddalenia
apelacji powoda w zakresie zgdania zasgdzenia od pozwanej na rzecz powoda
kwoty 427.241 zt. Skarga — w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 3983 § 1
pkt 1 k.p.c.) — zarzucita niewtasciwe zastosowanie art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c.
oraz art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 118 k.c. oraz w zw. z art. 45 ust. 2 ustawy o
wynalazczosci przez przyjecie, ze przedawnito sie roszczenie powoda, ktorym
dochodzit zasgdzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty korzysci przystugujacej mu
jako wspotuprawnionemu zgodnie z jego udziatem w wynalazku za okres od
01.01.1998 r. do 31.12.1998 r., mimo iz w odniesieniu do tego okresu réwniez
doszto do przerwania biegu przedawnienia.

Skarzgcy wniost o: 1) uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czesci
oraz orzeczenie co do istoty sprawy tj. uwzglednienie powodztwa w czesci i
zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 427.241 zt wraz z ustawowymi
odsetkami za okres nieprzedawniony do dnia zaptaty; 2) zasgdzenie od pozwanej
na rzecz powoda kosztéw postepowania wedtug norm prawem przepisanych.

Obydwie strony postepowania ztozyly odpowiedzi na skargi kasacyjne
domagajgc sie oddalenia skarg kasacyjnych oraz zasgdzenia kosztow zastepstwa

procesowego w postepowaniu kasacyjnym.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skargi kasacyjne sg uzasadnione, bowiem doszto do naruszenia przez Sad
Apelacyjny przepisdbw postepowania, a uchybienia w zakresie zredagowania
uzasadnienia wyroku uniemozliwiajg dokonanie precyzyjnej oceny zarzutéw
naruszen prawa materialnego.

Sad drugiej instancji ma obowigzek w uzasadnieniu wyroku odnies¢ sie
do ustalen i ocen, ktore byly kwestionowane w apelacji w my$l art. 382 w zwigzku z
art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 327! k.p.c., ktéry wszedt w zycie 7 listopada 2019 r.,
zastepujgc tres¢ art. 328 § 2 k.p.c. obowigzujgcego w dacie wyrokowania przez

Sad Apelacyjny. W orzecznictwie Sgdu Najwyzszego utrwalony jest poglad, ze



naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. stanowi usprawiedliwiong podstawe skargi kasacyjnej,
gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych
elementéw, bgdz zawiera oczywiste braki, ktore uniemozliwiajg kontrole kasacyjng
(por. wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia 8 lipca 2020 r., Il PK 235/18, OSNP
2021/4/37 i przytoczone w nim orzecznictwo). Sad drugiej instancji ma obowigzek w
uzasadnieniu wyroku szczegotowo odnies¢ sie do ustalen i ocen, ktore byty
kwestionowane w apelacji. Wyjasnienie w uzasadnieniu wyroku jego podstawy
prawnej powinno przy tym wskazywac te przepisy prawne, ktére stanowig
podstawe rozstrzygniecia.

Skargi kasacyjne dotyczg wyroku Sadu Apelacyjnego rozstrzygajgcego
roszczenia powoda dotyczacych dwéch wynalazkéw oznaczonych patentami: (...)
oraz (...), jednak nie wyjasniajg precyzyjnie podstawy prawnej rozstrzygniecia,
ktora byta odmiennie sformutowana dla kazdego z tych wynalazkéw. Uzasadnienie
zaskarzonego wyroku zawiera w czesci nielogiczne, sprzeczne konstatacje oraz
miejscami postuguje sie nieprawniczymi okresleniami, co w sumie uniemozliwia
kontrole kasacyjng merytorycznych zarzutow skarg kasacyjnych. Przyktadowo na
stronie 90 uzasadnienia Sad uznaje, ze W.C. byt ,wspottworcg (wspétautorem)
patentu (...)", a wynalazek okreslony tym patentem przynosit pozwanemu korzysci
majatkowe, dlatego nalezato ustali¢ powodowi wynagrodzenie, tak jak to okreslit
ustawodawca, w stusznej proporcji. Sgd Apelacyjny nie podat przy tym zadnego
przepisu, ktéry ,okreslit ustawodawca”. Zwréci¢ w tym kontekscie nalezy takze
uwage, ze ustawodawca nie postuguje sie desygnatem ,wspéttworca (wspotautor)
patentu”.

Aktualna w dacie wyrokowania ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (aktualnie jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 324), ktéra
weszta w zycie 22 sierpnia 2001 r., w art. 315 ust. 2 okreslita, ze do oceny
zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie tworcy projektu wynalazczego, do ktérego
prawo powstato w okresie obowigzywania ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm., zwanej dalej
,2ustawg o wynalazczosci’), stosuje sie przepisy ustawy o wynalazczosci. To
powoduje, ze ustawa ta ma zastosowanie do zdarzen i powstawania stosunkéw

prawnych objetych niniejszymi skargami kasacyjnymi. Ustawa o wynalazczos$ci w



art. 8 ust. 1 — 3 stanowi, ze tworcy projektu wynalazczego przystuguje, na
warunkach okreslonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego
oraz prawo do wynagrodzenia. Tworcy projektu wynalazczego przystuguje prawo,
aby wymieniano go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i
publikacjach jako tworce projektu. Za wspottworce projektu wynalazczego nie
uwaza sie osoby, ktora udzielita tylko pomocy przy dokonaniu projektu.

Przepisy tej ustawy nie postugujg sie okresleniem ,wspottwoérca (wspotautor)
patentu”. Sad albo miat na mysli to, ze powdd byt wspotuprawnionym do patentu
(art. 42 i nastepne prawa o wynalazczosci) albo tylko ,wspottwoércg wynalazku”,
ktory w mys| art. 98 ust. 1 ustawy o wynalazczosci przeniost swoje prawo do
patentu za uzgodniong zapfatg na rzecz przedsiebiorcy lub przekazat wynalazek do
korzystania przez tego przedsiebiorce, co wywotuje jednak inne konsekwencije
prawne.

Natomiast odnosnie do ,wysokosci wynagrodzenia w stusznej proporcji’, na
str. 78 uzasadnienia Sad Apelacyjny stwierdza, ze miedzy tymi samymi stronami
toczyta sie wczesniej sprawa dotyczgca wynagrodzenia powoda za dokonanie
innego wynalazku, w ktorej Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 25 maja 2017 r., Il PK
107/16, uznat za prawidtowg stuszng proporcje na poziomie 4%. Na stronie 79 Sad
Apelacyjny wyrazit poglad, ze stuszna proporcja powinna jednak miescic¢ sie miedzy
5% a 25% rocznych oszczednosci lub zwiekszonych zyskéw przedsiebiorcy. Na
stronie 91 Sad za$ konkluduje, ze stuszna proporcja wynosi co do patentu 170451
— 10%, w tym dla powoda 0,7%. Sad nie podat, w jaki sposéb obliczyt te procenty.
Zaskakuje zwiaszcza ustalenie 0,7% w sytuacji, gdy wspoitworcow projektu
wynalazczego zgtoszonych do patentu byto jedenastu (100% podzielone przez 11
daje ponad 9,09%). Gdyby przyjg¢, ze na str. 81 uzasadnienia Sgd Apelacyjny w
catosci podziela stanowisko powoda, ktéry wywodzit swoje roszczenie z art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci (W razie uzyskania korzysci z korzystania z
wynalazku przez jednego ze wspotuprawnionych jest on obowigzany do
przeniesienia na pozostatych wspodtuprawnionych, stosownie do ich udziatéw,
odpowiedniej czesci potowy uzyskanych korzysci, po potrgceniu poniesionych
naktadow), obliczeniu podlegataby ,odpowiednia czes¢ potowy uzyskanych

korzysci”. Powod domagat sie 50% korzysci uzyskanych przez pozwanego z
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patentu (...) (k. 13 uzasadnienia); zatem nielogiczne (zaskakujgce) jest stwierdzenie,
ze przy takiej podstawie prawnej mogtoby to by¢ 0,7%.

Na str. 81 uzasadnienia Sgd Apelacyjny odwotuje sie takze do art. 20 ust. 1
ustawy o wynalazczosci (Prawo do uzyskania patentu na wynalazek - prawo do
patentu - przystuguje tworcy wynalazku. Jezeli wynalazku dokonato wiecej osob,
prawo to przystuguje im wspaolnie); w sposob posredni i bez wskazania przepiséw
sugerujgc, ze nie miat zastosowania art. 20 ust. 2 — 3 ustawy o wynalazczosci
(Prawo do patentu na wynalazek dokonany przez tworce w wyniku wykonywania
obowigzkéw ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przystuguje pracodawcy
lub zamawiajgcemu, chyba ze strony ustality inaczej. W przypadku dokonania
wynalazku przez twodrce przy pomocy przedsiebiorcy, przedsiebiorcy temu
przystuguje prawo korzystania z wynalazku we wtasnym zakresie. W umowie o
udzielenie pomocy strony mogg ustali¢, ze prawo do uzyskania patentu na taki
wynalazek przystuguje w catosci lub w czesci przedsiebiorcy).

Sad Apelacyjny (bez napisania tego wprost), jak sie wydaje, sugeruje, ze
powod jako tworca lub wspoéttworca wynalazku byt w pierwszej kolejnosci
uprawniony do uzyskania patentu, dopiero przeniesienie tego uprawnienia na
zaktad pracy mogto stanowi¢ podstawe do dokonania zgtoszenia projektu
wynalazczego do Urzedu Patentowego przez pracodawce. W konsekwencji
powstaje niewyjasniona sprzecznos¢, iz mimo, ze projekt wynalazczy (wedtug
domysinej sugestii Sgdu) nie zostat dokonany w ramach wykonywania obowigzkow
pracowniczych przez powoda, to jego wspoétautorami, ujetymi w patencie, byli inni
pracownicy pozwanego.

Jednym z nielicznych konkretnych ustalen w tej kwestii byt fakt, ze nie doszto
do zawarcia umowy dotyczgcej przekazania przez powoda projektu wynalazku do
korzystania przez przedsiebiorce. Sad Apelacyjny nie wyjasnit przy tym, na jakiej
podstawie prawnej strona pozwana wyptacata powodowi wynagrodzenie za
korzystanie z wynalazku objetego patentem (...) w latach 1996 - 2000 (co wynika z
wyjasnien powoda — k. 6 uzasadnienia) oraz w jakiej proporcji byto wyptacane to
wynagrodzenie do uzyskanych efektow ekonomicznych netto; czy doszio do

zawarcia W sposob dorozumiany porozumienia w tej kwestii. Powdd
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zakwestionowat bowiem wysokosc¢ tych wyptat dopiero w pozwie wniesionym w
2006 r.

Konstatacji tych nie da sie logicznie pogodzi¢c ze stwierdzeniami
uzasadnienia wyroku, ze w tej sytuacji powodowi przystugiwato wynagrodzenie w
stusznej proporcji — tak jak to Sgd przyjat w odniesieniu do patentu (...). Problemem
jest to, ze co do tamtego patentu oraz co do zasady obliczania wynagrodzenia
weditug zasady stusznej proporcji, stanowi o tym wylgcznie art. 98a ustawy o
wynalazczosci (Tworca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z
tego wynalazku przez przedsiebiorce, gdy przedsiebiorcy 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 stanowi inaczej, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1,
ustala przedsiebiorca w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych z wynalazku
przez tego przedsigbiorce).

Sad Apelacyjny przyznawat natomiast racje powodowi co do stusznosci
zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci (eksponowanemu w apelaciji
powoda i ponownie - w jego skardze kasacyjnej), implikujgcemu koniecznosc
wyptaty odpowiedniej czesci potowy uzyskanych korzysci. Relewantne znaczenie
ma w tym aspekcie cofniecie przez powoda na rozprawie w dniu 7 wrzesnia 2009 r.
zgdania obejmujgcego roszczenia z patentu (...), oparte na domaganiu sie réznicy
stusznej proporcji do korzysci uzyskanych przez strone pozwang, a takze — odsetek
oraz zadoscuczynienia z art. 448 i 449 k.c. wraz z kosztami procesu, a zwtaszcza
to, ze na skutek tego Sad Okregowy w P. postanowieniem z dnia 7 wrzesnia 2009 r.
umorzyt postepowanie (k. 16 i 17 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Nie
wyjasniono przy tym, jakiego zakresu dotyczyto to umorzenie, a zwtaszcza - jakich
kwot oraz, czy zasgdzone w zaskarzonym wyroku kwoty nie stanowity naruszenia
art. 321 k.p.c.

Powdd w skardze kasacyjnej zaskarzyt wyrok Sgdu Apelacyjnego w czesci
dotyczacej oddalenia jego apelacji, domagajgc sie zasgdzenia kwoty 427.241 zt za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. W skardze kasacyjnej powdd nie

kwestionowat dziesiecioletniego przedawnienia jego roszczenia za lata 1996 i 1997.
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Do 9 lipca 2018 r. art. 118 k.c. przewidywat termin przedawnienia 10 lat.
Odtej daty termin zostat skrécony do 6 lat (z uwzglednieniem przepiséw
intertemporalnych). Czynnosciami uprawnionego przerywajgcymi bieg
przedawnienia sg przede wszystkim wytoczenie powddztwa o swiadczenie bedace
przedmiotem roszczenia. Réwniez - zmiana powodztwa (art. 193 k.p.c.) polegajgca
na zgtoszeniu nowego roszczenia zamiast lub obok dotychczasowego — chodzi tu o
nowe roszczenie w znaczeniu materialnoprawnym, ktére moze pojawic sie w formie
zmiany Zzgdania pozwu, ale takze w postaci zmiany podstawy prawnej przy
zachowaniu tozsamos$ci zgdania (gdy powod sam wskazuje nowg podstawe
prawng lub zmienia podstawe faktyczng zgdania na taka, z ktérej wynika inna jego
podstawa prawna). Przerwanie biegu przedawnienia nastepuje tylko w granicach
zgdania bedgcego przedmiotem procesu — przerwaniu ulega bieg przedawnienia
roszczenia objetego zgdaniem i w takim rozmiarze, jaki zostat zgtoszony w pozwie.
Wytoczenie powddztwa o cze$¢ naleznego uprawnionemu swiadczenia przerywa
bieg przedawnienia roszczenia wytgcznie w odniesieniu do tej czesci swiadczenia.
Nalezy przy tym odnotowaé, ze przeksztatcenie powddztwa niebedgce jego
rozszerzeniem niweczy skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia
pierwotnie dochodzonego roszczenia, jezeli doszto do cofniecia tego zgdania i
umorzenia postepowania w tym zakresie (por. uchwata Sgdu Najwyzszego z dnia
13 kwietnia 1988 r., Il CZP 24/88, OSNCP 1989 nr 9, poz. 138).

Jak wskazano wyzej kwestie te wymagajg precyzyjnego ustalenia.

Zwroci¢ tez mozna uwage na wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 kwietnia
2010 r., Il PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254, w ktérym stwierdzono, ze
twérca ma prawo zgdania podwyzszenia ustalonego przez strony wynagrodzenia
na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczosci, a nie na podstawie odwotania sie do
,Stusznej proporcji”. Przepis ten spetnia funkcje ochronng dla twércy, ktéra moze
by¢ jednak uruchomiona tylko na jego wniosek i tylko wéwczas, gdy wynagrodzenie
tworcy byto razgco niskie (krzywdzgce, niesprawiedliwe). W mys$| tego przepisu
tworca projektu wynalazczego moze zgdac¢ odpowiedniego podwyzszenia zapftaty
lub wynagrodzenia, jezeli jest ono razgco niskie w stosunku do korzysci osigganych

przez przedsiebiorce.
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Powdd wraz innymi pracownikami otrzymywat od pracodawcy
wynagrodzenie z tytutu tego wynalazku, co nie zostalo uwzglednione w
argumentacji Sgdu Apelacyjnego; nie ustalono tez, w jakiej proporcji do zyskéw
przedsiebiorcy pozostawato to wyptacone wynagrodzenie.

Podsumowujgc ten fragment, Sad Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku nie
wskazat ostatecznie, na podstawie ktérego przepisu dokonat oceny stusznej
proporcji oraz nie mozna ustali¢, w jaki sposob obliczyt 0,7% tej proporcji. Ustalenie
przepisow dotyczgcych przedawnienia poprzedzone powinno by¢ wczesniejszym
ustaleniem, jaka jest podstawa materialna roszczen powoda uwzgledniona przez
Sad.

Natomiast co do rozstrzygniecia przez Sad Apelacyjny roszczenia powoda
dotyczagcego wynalazku oznaczonego patentem (...).Sad ten zaakceptowat (bez
wymieniania procentu) ustalenie stusznej proporcji przez Sad pierwszej instancji,
uznajac jg za wywazong i opartg na analizie wszystkich istotnych okolicznosci
sprawy (k. 79 uzasadnienia). Sgd Okregowy ustalit natomiast stuszng proporcje na
poziomie 0,7% (k. 64 uzasadnienia). Na str. 78 Sgd Apelacyjny stwierdza natomiast,
ze ustalona co do tego wynalazku na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczosci
stuszna proporcja musi by¢ wieksza niz sugerowana przez pozwanego na poziomie
np. 1%, 1,2% lub 2%. Rekapitulujgc ten fragment — brak precyzji co do stuszne;j
proporcji oraz brak ustalen, w jakiej proporcji do zyskdw pozwanego pozostawaty
wyptacone powodowi kwoty przed dniem wniesienia pozwu oraz, czy zostaty one
odjete od kwot zasgdzonych w wyroku, brak analizy kontekstu art. 100 ustawy o
wynalazczosci, uniemozliwiajg rowniez ocene prawidiowosci zastosowanej
subsumpcji przez Sad Apelacyjny — w tym kwestii przedawnienia roszczen.

Spowodowato to koniecznos¢ uchylenia zaskarzonego wyroku w czesci
zaskarzonej obiema skargami kasacyjnymi i przekazania sprawy w tym zakresie
Sagdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 398> § 1 k.p.c.) wraz z
orzeczeniem o kosztach postepowania kasacyjnego (art. 108 § 2 k.p.c.).



