Wyrok z dnia 10 lutego 2005 r.
Il PK 209/04

Zastrzezony w umowie licencyjnej na korzystanie z wzoru uzytkowego
obowigzek swiadczenia optaty na rzecz wspoéttwoércéw jako oséb trzecich wo-
bec stron tej umowy (art. 393 § 2 k.c.) ustaje z datg skutecznego jej rozwigza-

nia, chyba ze wprowadzono inny okres obowigzywania tego zastrzezenia.

Przewodniczgcy SSN Roman Kuczynski, Sedziowie SN: Zbigniew Myszka

(sprawozdawca), Maria Tyszel.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2005 r. sprawy
z powodztwa Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Jozefa W. i Kazimiery Z.-L.
przeciwko V.P. Spétce z 0.0. w D. o zaptate, na skutek kasacji powoddéw od wyroku

Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...]

1.oddalit kasacje,

2. zasgdzit od kazdego z powoddw na rzecz pozwanej kwoty po 900 zt tytutem
zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu kasacyjnym oraz kwote
239 zt tytutem zwrotu kosztow przejazdu petnomocnika pozwanej - solidarnie od po-

wodow.

Uzasadnienie

Sad Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 24 lutego 2004 r. oddalit apelacje
powodow: Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Jozefa W. i Kazimiery Z.-L. od
wyroku Sgdu Okregowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 wrzes$nia 2003 r., od-
dalajgcego powddztwa o zaptate kwot po 12.000 zt z tytutu stosowania przez strone
pozwang V.P. Spétka z 0.0. w D. wzoru uzytkowego ,Kotwy urzgdzenia tgczgcego
szyne z podporg betonowg”. W sprawie tej ustalono, ze decyzjg Urzedu Patentowe-
go udzielono prawa ochronnego na wzor uzytkowy ,Kotwy urzgdzenia tgczacego
szyne z podporg betonowg” na piecioletni okres ochronny od dnia 4 wrzesnia 1991

r., ktéry nastepnie decyzjg z dnia 5 wrzesnia 1996 r. przedtuzono do lat dziesieciu.



W dniu 4 maja 1999 r. Wytwornia Podktadoéw Strunobetonowych w M.U. jako
licencjodawca zawarta umowe licencyjng z V.P. Spotkg z o.0. (licencjobiorcg), w kto-
rej licencjodawca oswiadczyt, ze jest uprawniony do projektu ,Kotwy urzgdzenia tg-
czgcego szyne z podporg betonowg”, na ktére otrzymat prawo ochronne, a wspét-
tworcami tego wzoru sg powodowie. Nastepnie licencjodawca upowaznit pozwanego
do produkowania oraz wprowadzania do obrotu handlowego odlewéw kotew, a po-
zwany zobowigzat sie do uiszczania optat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz
wspottworcow wzoru uzytkowego. Okres trwania tej umowy oznaczony zostat jako
nieograniczony, a kazdej ze stron przystugiwato prawo wypowiedzenia w terminie 3
miesiecy kalendarzowych.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2002 r. strona pozwana poinformowata Wytwornie
Podktadéw Strunobetonowych w M.U., Ze uznaje za nieobowigzujgcg umowe licen-
cyjng od dnia 30 wrzesnia 2001 r. i od tej daty zaprzestaje uiszczania wszelkich optat
licencyjnych. W uzasadnieniu pozwana wskazata, ze prawa ochronne udzielane sg
maksymalnie na okres dziesieciu lat, a po jego uptywie wygasajg uprawnienia do
wylgcznego korzystania z wzoru uzytkowego przez posiadajgcego prawa ochronne.
Skoro zatem z dniem 3 wrze$nia 2001 r. uptynat okres obowigzywania prawa
ochronnego na wzor kotwy, to od tej daty - wedtug pozwanego - umowa licencyjna
stata sie bezprzedmiotowa. W odpowiedzi licencjodawca oswiadczyt, ze umowa
nadal obowigzuje i wymaga dalszego rozliczania uzgodnionych naleznosci. Pozwana
zgodzita sie z takim stanowiskiem i wyptacita zalegte optaty, ale w dniu 30 wrzesnia
2002 r. wypowiedziata umowe licencyjng, ktéra rozwigzata sie z dniem 31 grudnia
2002 r. Od tej daty pozwana zaprzestata rozliczania opfat licencyjnych. Natomiast
powodowie twierdzili, ze po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana, chcgc dalej
produkowac odlewy kotew, bedzie zobowigzana do kontynuowania wyptat naleznego
im wynagrodzenia. Z uwagi na to, ze pozwana w dalszym ciggu produkuje i wprowa-
dza do obrotu handlowego odlewy kotew, to wypowiedziana umowa licencyjna, ktora
mogta by¢ zerwana tylko z waznych przyczyn, nadal obowigzuje. Za odrebng sprawe
powodowie uznawali to, czy po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana moze
kontynuowac produkcje bez uiszczania uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
Skoro jednak taka produkcja dalej odbywa sig, to ,automatycznie umowa taka za-
warta staje sie wazna”.

W ramach takich ustaleh Sad pierwszej instancji uznat roszczenia powodow

za nieuzasadnione, przyjmujgc, ze nie majg oni legitymacji czynnej do wystepowania



z zgdaniami zaptaty, gdyz nie byli stronami umowy licencyjnej. Stronami tej umowy
byta Wytwérnia Podktadow Strunobetonowych w M.U., na ktorej rzecz byto ustano-
wione prawo ochronne oraz pozwana. Na rzecz powodow byty zastrzezone jedynie
Swiadczenia pieniezne z tytutu optaty licencyjnej. Nawet gdyby przyjac, ze powodom
przystugiwato czynna legitymacja procesowa, to ich roszczenia byly nieuzasadnione,
poniewaz z § 8 umowy licencyjnej wynikato prawo kazdej ze stron do wypowiedzenia
umowy za trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia (w terminie trzech miesiecy ka-
lendarzowych). Mozliwos¢ wypowiedzenia umowy licencyjnej nie byta obwarowana
zadnymi warunkami, przeto jej wypowiedzenie przez strone pozwang byto skuteczne.
W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2003 r. strony pozwanej nie wigzata wypowie-
dziana umowa licencyjna, a tym samym odpadta podstawa wypfacania swiadczen na
rzecz powodow. Zgodnie z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej, do stosunkéw prawnych powstatych przed dniem wejscia w
zycie tej ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe, tj. ustawe z dnia 19 pazdzierni-
ka 1972 r. o wynalazczosci, ktora nie ingerowata w stosunki wynikajgce z umowy
licencyjnej, a jedynie w art. 46 regulowata formy i rygory zawierania takich umow, nie
zakazujgc wypowiadania umow zawartych na czas nieoznaczony. Sgd Okregowy
powotat sie na orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 2 grudnia 1986 r., IV PR
380/86, w ktorym wyrazony zostat poglad, ze tworcy wzoru uzytkowego nie przystu-
guje prawo do wynagrodzenia po wygasnieciu prawa ochronnego do tego wzoru.
Skoro zatem umowa licencyjna zostata prawidtowo rozwigzana, to zasadno$ci rosz-
czen powodow mozna by doszukiwac sie w przepisach ustawy - Prawo wiasnosci
przemystowej, tyle ze z jej art. 95 ust. 3 wynika, ze okres trwania prawa ochronnego
wynosi 10 lat od daty dokonania zgtoszenia, a z ust. 2 wynika, ze ,przez jego uchyle-
nie nabywa sie prawo wytgcznego korzystania ze wzoru uzytkowego w sposob za-
robkowy na obszarze catego kraju”. Wobec bezspornego uptywu okresu ochronnego,
z przedmiotowego wzoru ochronnego mogg korzystac nieodptatnie wszyscy zainte-
resowani, w tym i strona pozwana.

Stanowisko takie podzielit Sgd Apelacyjny, ktéry wskazat, ze powodom, ktorzy
nie byli strong umowy licencyjnej, nie przystugiwato prawo kwestionowania waznosci
wypowiedzenia tej umowy. Skoro ta umowa zastrzegata na rzecz powodow spetnie-
nie $wiadczenia przez pozwang (art. 393 k.c.), to mieli oni legitymacje czynng do
formutowania zgdan zaptaty wynagrodzenia uzgodnionego w tej umowie. Mozliwos¢

wypowiedzenia tej umowy nie byta obwarowana zadnymi warunkami ani zastrzeze-



niami, a zatem pozwana miata petne prawo skorzystania z tego uprawnienia, wsku-
tek czego doszto do skutecznego rozwigzania tej umowy. W konsekwencji, odpadta
podstawa prawna uprawnien powodow jako osob trzecich i nie mogli oni zgdac spta-
cenia swiadczenia na podstawie umowy, ktéra juz nie obowigzuje. Skoro uptynat
okres ochronny wzoru uzytkowego i umowa licencyjna przestata obowigzywac, to
pozwana miata petne prawo do nieodptatnego korzystania z wzoru uzytkowego, kto-
rego wspottwércami byli powodowie. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wia-
snosci przemystowej nie naktada w tej mierze zadnych ograniczen.

W kasacji powodow, wniesionej przez rzecznika patentowego, podniesli oni
zarzut btednej wyktadni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Na tej podstawie
skarzgcy wniesli ,0 zmiane zaskarzonego wyroku w catosci i orzeczenie co do istoty
sprawy zgodnie z zgdaniami pozwu wraz z zasgdzeniem od pozwanego na rzecz
powodow solidarnie kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego za
wszystkie instancje”. Alternatywnie domagali sie uchylenia zaskarzonego wyroku i
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnieciem o kosztach
za instancje kasacyjna.

Zdaniem skarzgcych, w sprawie wystepuje istotne zagadnienie prawne, czy na
gruncie art. 393 § 2 k.c. mozliwe jest zwolnienie sie licencjobiorcy wzoru uzytkowego
z zastrzezonego w umowie obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz tworcéw tego
wzoru poprzez wypowiedzenie umowy licencyjnej w sytuacji, gdy twoércy oswiadczyli,
ze chcg z zastrzezenia skorzystaé i przyjeli wynagrodzenie za okres poprzedzajgcy
wypowiedzenie umowy licencyjnej. Skoro Sgd Apelacyjny uznat prawo zgdania przez
powodow swiadczeh zastrzezonych dla nich w umowie licencyjnej, to wypowiedzenie
takiej umowy nie mogto unicestwia¢ znaczenia art. 393 § 2 k.c. dla powodow, ktérzy
skorzystali z zastrzezenia umdwionych na ich rzecz sSwiadczen i pobierali nalezne im
wynagrodzenia. ,Za niedopuszczalne nalezatoby uznaé zatozenie, ze dtuznik moze
tatwo zwolnic sie z obowigzku zaspokojenia ‘wtasnego roszczenia’ osoby trzeciej
poprzez ztozenie oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy i to nie wobec osoby trze-
ciej, ktérej ‘wtasne roszczenie’ przystuguje, ale wobec wierzyciela. Akceptacja tego
zatozenia oznaczataby, ze art. 393 § 2 k.c. jest w praktyce przepisem pustym”. W
odniesieniu do uméw licencyjnych obejmujgcych zastrzezenie zaptaty przez licencjo-
biorce wynagrodzenia na rzecz tworcéw brak jest przepisu szczegdlnego, wytgczajg-
cego stosowanie art. 393 § 2 k.c., ktory dotyczy niemoznosci odwotania w drodze

czynnosci prawnej zastrzezenia co do obowigzku $wiadczenia na rzecz osoby trze-



ciej, w tym wyklucza wypowiedzenie umowy przez dtuznika. Ponadto, umowa licen-
cyjna z dnia 4 maja 1999 r. zostata zawarta pod rzgdami ustawy o wynalazczosci,
ktdra nie zawierata zadnych ograniczen okresu, za ktory twércom projektu wynalaz-
czego przystugiwato wynagrodzenie, a ,bezwzgledny priorytet w zakresie ksztatto-
wania zasad wynagradzania ustawa przyznawata postanowieniom umownym (art.
98b w zwigzku z art. 98 a ww. ustawy)”.

Strona pozwana w odpowiedzi na kasacje wniosta o jej oddalenie i zasgdzenie
od powoddw na jej rzecz kosztéw procesu wedtug norm przepisanych, podkreslajac,
ze w razie skutecznego wypowiedzenia umowy licencyjnej ze skutkiem dla oséb
trzecich, na rzecz ktérych w umowie tej zastrzezono swiadczenia, podmioty te nie
majg roszczen o dalsze spetnianie zastrzezonych swiadczen. Bezpodstawnos¢ ta-
kich roszczen potwierdzajg takze zasady wspotzycia spotecznego oraz nakaz row-

nego traktowania podmiotéw w obrocie gospodarczym.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 393 § 1 k.p.c., Sad Najwyzszy rozpoznaje sprawe w granicach
zaskarzenia kasacjg oraz jej podstaw. Jedyng podstawe kasacji stanowit zarzut
btednej wyktadni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, ze
zastrzezenie co do obowigzku swiadczenia na rzecz osoby trzeciej nie moze by¢ od-
wotane ani zmienione, jezeli osoba trzecia oswiadczyta ktorejkolwiek ze stron, ze
chce z zastrzezenia skorzystac. Podstawowe znaczenie dla oceny roszczen o reali-
zowanie (spetnianie) swiadczen na rzecz osob trzecich ma umowa, w ktérej takie
zastrzezenie zostato zawarte. Poddajgc analizie zawartg w dniu 4 maja 1999 r.
umowe licencyjng na korzystanie z wzoru uzytkowego ,kotwy urzadzenia tgczgcego
szyne z podporg”, Sady obu instancji prawidtowo przyjety, Zze poczynione w niej za-
strzezenie obowigzku uiszczania opfaty licencyjnej nie tylko na rzecz licencjodawcy,
ale takze na rzecz wspoéttworcoéw tego wzoru uzytkowego, byto uzaleznione od
okresu obowigzywania tej umowy. Wprawdzie umowa licencyjna byta zawarta na
czas nieograniczony, ale strony tej umowy przewidziaty jej wypowiedzenie ,w termi-
nie trzech miesiecy kalendarzowych”. Takie uzgodnienie dotyczace sposobu rozwig-
zania umowy licencyjnej powodowato, ze licencjobiorca nie mogt uchyli¢ sie od po-
noszenia optat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz wspottworcéw chronionego

wzoru uzytkowego wraz z terminem wygasniecia prawa ochronnego przystugujgcego



na ten wzor uzytkowy, poniewaz pomimo ustania z uptywem tgcznie dziesieciu lat
obowigzywania tego prawa ochronnego, dalsze swiadczenie opfat licencyjnych wyni-
kato z zawartej umowy licencyjnej na czas nieokreslony. Umowa ta nie rozwigzata
sie wraz z wygasnieciem prawa ochronnego na wzoér uzytkowy, ale mogta by¢ sku-
tecznie rozwigzana za trzymiesiecznym wypowiedzeniem, przeto do uptywu okresu
wypowiedzenia umowy licencyjnej obowigzywaty umowione opfaty licencyjne, w tym
zastrzezone w okreslonych czesciach dla powodow jako oséb trzecich dla stron tego
stosunku prawnego. Wprawdzie zatem optaty licencyjne obowigzujg co do zasady
przez okres obowigzywania prawa ochronnego, ale obowigzek ich dalszego pono-
szenia, poza okres trwania praw wytgcznych, moze wynika¢ z umowy licencyjnej az
do czasu skutecznego rozwigzania tej umowy. Z takg koncepcjg prawng pogodzita
sie strona pozwana, ktéra pierwotnie zamierzata ,uwolni¢ sie” od ponoszenia optat
licencyjnych w zwigzku z wygasnieciem prawa ochronnego do wzoru uzytkowego
kotwy stanowigcego przedmiot umowy licencyjnej. Nastepnie jednak pozwana za-
przestata Swiadczenia opfat licencyjnych zarowno na rzecz licencjodawcy, jak i
wspottworcow wzoru uzytkowego dopiero po skutecznym rozwigzaniu umowy licen-
cyjnej, pomimo wczesniejszego wygasniecia prawa ochronnego.

Analizowana umowa licencyjna miata ztozony charakter, gdyz obejmowata
obowigzek strony pozwanej (licencjobiorcy) swiadczenia optat licencyjnych w okre-
Slonych czesciach na rzecz licencjodawcy oraz na rzecz powodow bedgcych wspot-
tworcami przedmiotu tej umowy. RoGwnoczesnie z postanowien tej umowy nie wyni-
kato, aby dopuszczalnos¢ jej wypowiedzenia wywotywata skutki prawne wytgcznie
wobec licencjodawcy, pozostawiajgc w ,bezterminowej” mocy obowigzek dalszego
ponoszenia czesci optat licencyjnych na rzecz powoddw, pomimo wygasniecia prawa
ochronnego do wzoru uzytkowego, ktérego byli wspéttwoércami, oraz pomimo rozwig-
zania za wypowiedzeniem catej umowy licencyjnej. Skarzacy nie podjeli nawet proby
wykazania (w szczegdlnosci na gruncie art. 56 lub 66 k.c., ktére nie zostaty przywo-
tane jako podstawy prawne kasacji), ze wyktadnia postanowien umowy licencyjne;j
mogta prowadzi¢ do odmiennych wnioskow, a w szczegdlnosci, iz jakoby - pomimo
wygasniecia prawa wytgcznego do wzoru uzytkowego kotwy oraz skutecznego roz-
wigzania umowy licencyjnej - strona pozwana byta zobowigzana do dalszego pono-
szenia opfat licencyjnych na rzecz powoddéw. Z powyzszych rozwazan wynika, ze
umowne zastrzezenie obowigzku swiadczenia dtuznika na rzecz osob trzecich nie

moze by¢ odwotane ani zmienione, jezeli osoba trzecia oswiadczyta ktérejkolwiek ze



stron, ze chce z zastrzezenia skorzystac¢ (art. 393 § 2 k.c.), tylko w okresie obowig-
zywania umowy zawierajgcej takie zastrzezenie. Byt i skutecznos¢ zastrzezenia
umownego w zakresie obowigzku swiadczenia na rzecz osoby trzeciej sg zatem Sci-
Sle powigzane z umowa, w ktorej poczyniono takie zastrzezenie, co oznacza, ze za-
strzezenie takie - co do zasady - ustaje z datg skutecznego rozwigzania umowy
ustanawiajgcej takg klauzule, chyba ze w umowie wprowadzono wyraznie inny okres
obowigzywania zastrzezenia, z ktérego osoba trzecia zamierza korzystac. Tylko nie-
budzgce watpliwosci umowne uzgodnienie, ze po wygasnieciu wytgcznego prawa
ochronnego na okreslony wzoér uzytkowy oraz po rozwigzaniu umowy licencyjnej na
korzystanie z tego wzoru, nadal obowigzuje zastrzezenie Swiadczenia opfat ,licen-
cyjnych” na rzecz powoddéw, mogtoby prowadzi¢ do weryfikowania zasadnos$ci do-
chodzonych przez nich roszczen. Poniewaz w rozpoznawanej sprawie okolicznosci
takie nie wystepowaty, to Sgd Najwyzszy oddalit kasacje niemajgcg usprawiedliwio-
nej podstawy prawnej w zgodzie z art. 393'? k.p.c., orzekajac o kosztach postepowa-

nia stosownie do dyspozyciji art. 98 k.p.c.




