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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Jerzy Kuzniar (przewodniczacy)
SSN Jolanta Franczak
SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca)

Protokolant Grazyna Niedziatkowska

w sprawie z powddztwa Z. B.

przeciwko M. spotce akcyjnej z siedzibg w Z., obecnie R. Spétka Akcyjna w Z.
o zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczen Spotecznych i Spraw
Publicznych w dniu 8 lipca 2015 .,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 26 wrzesnia 2013 .,

uchyla zaskarzony wyrok w pkt | ppkt 2 i 3, w pkt Il w czesci
oddalajacej apelacje powoda i w pkt lll i w tym zakresie
przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do ponownego

rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Pozwem z 17 maja 2007 r. powdd wniost o zasgdzenie na jego rzecz
wynagrodzenia za korzystanie przez strone pozwang w okresie od 1 stycznia
2001 r. do 14 lipca 2004 r. z opracowanego przez niego i objetego ochrong wzoru
uzytkowego pod nazwg ,M.” (wczesniej okreSlanego jako ,P.”). Ostatecznie, po
uwzglednieniu kapitalizacji odsetek, powdd sformutowat swoje roszczenie, zgdajgc
tytutem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwang z tego wzoru zaptaty
338.344 zt z odsetkami ustawowymi od 17 maja 2007 r. do dnia zaptaty.

Z przyjetych w sprawie ustalen wynika, ze pozwana od 22 listopada 1994 r.,
w tym przez caty okres objety powddztwem, korzystata jako przedsiebiorca ze
spornego wzoru uzytkowego i uzyskiwata z tego tytutu korzysci majgtkowe, poza
rokiem 2002 r., gdy nie osiggneta zyskéw ze sprzedazy [...]. Pomiedzy stronami nie
jest tez sporne, ze powdd jest autorem przedmiotowego wzoru uzytkowego, jak
réwniez, ze zostat objety odpowiednim prawem ochronnym jeszcze pod rzgdami
ustawy o wynalazczosci.

Wyrokiem z 4 pazdziernika 2012 r. Sad Okregowy w Poznaniu zasgdzit
wynagrodzenie za caty objety zgdaniem pozwu okres, jednakze oddalit w znaczne;j
czesci powoddztwo zasgdzajgc je jedynie do wysokosci 123.019 zi. Sgd Okregowy
uznat bowiem, Zze nalezne wynagrodzenie nalezy skorygowa¢ o dodatkowy
wspoétczynnik procentowy (60%) ze wzgledu na udziat oséb trzecich w opracowaniu
wzoru. Jako podstawe prawng wynagrodzenia zasgdzonego od pozwanej na rzecz
powoda Sad przyjat art. 98a ust. 1i 2 w zw. z 98b ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. 0 wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. 1993 Nr 26, poz. 117 ze zm.), dalej
jako ,u.w.” lub ,ustawa o wynalazczo$ci’. W ocenie Sadu, sam fakt utraty przez
ustawe o wynalazczo$ci mocy obowigzujgcej nie moze by¢ przyczyng odmowy jej
zastosowania w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (jednolity tekst: Dz.U. 2013,
poz. 1410), dalej jako: ,p.w.p.” lub ,Prawo wtasnosci przemystowej’, prawa w
zakresie wynalazkow, wzorow 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,

a 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 z o wynalazczosci. Zdaniem Sgdu Okregowego, nie ma
podstaw do zastosowania w sprawie art. 22 ust. 3 p.w.p. 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 czesciach, w
ciggu dwdch miesiecy po uptywie kazdego roku od uzyskania tych korzysci, jednak
nie diuzej 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.

Sad Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obydwu stron, zmienit wyrok Sgdu
pierwszej instancji w ten sposéb, ze: (1) zasadzit od pozwanej na rzecz powoda
15.176,05 zt z ustawowymi odsetkami od 17 maja 2007 r do dnia zaptaty, (2) w
pozostatej czesci powoddztwo oddalit, (3) zasadzit od powoda na rzecz pozwanej
8.552,56 zt tytutem kosztéw procesu (pkt |); w pozostatej czesci obie apelacje
oddalit (pkt Il); zasgdzit od powoda na rzecz pozwanej 11.283 zt tytutem kosztow
postepowania apelacyjnego (pkt Ill). Sgd odwotawczy uznat zatem zasadnosc
zarzutow powoda co do bezpodstawnosci zmniejszenia naleznego wynagrodzenia
przez skorygowanie go o0 wskazany wspotczynnik procentowy. Jednoczesnie
jednak, zgodnie z wnioskami apelacji strony pozwanej, oddalit powddztwo w czesci
dotyczgcej wynagrodzenia za okres po wejsciu w zycie Prawa wiasnosci
przemystowej, tj. po 22 sierpnia 2001 r.

Odnoszac sie do kluczowej dla rozstrzygniecia sprawy kwestii przepisow
regulujgcych roszczenia powoda, Sgd Apelacyjny stwierdzit, ze przez stosunki
prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 p.w.p., nie nalezy rozumie¢ powstania prawa
podmiotowego zwigzanego z opracowaniem wynalazku (wzoru uzytkowego itp.),
lecz relacje, jakie powstajg kazdorazowo miedzy réznymi podmiotami w zwigzku z
wykonywaniem tego prawa (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r.,
IV CK 157/03, OSNC z. 3 z 2005 r, poz. 53, wyrok NSA w Warszawie z dnia 20
stycznia 2009r w spér. [I GSK 642/08, LEX nr 505808). Z kolei o dacie powstania



stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, ktére stato sie dla stron zrodtem
praw i obowigzkow (co dotyczy w szczegdlnosci stosunkdw zobowigzaniowych).
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 wynikac
prawo twoércy 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 wierzytelnosc¢ z tytutu wynagrodzenia, a po
stronie przedsiebiorcy obowigzek jej zaspokojenia, z tym, Zze termin zaptaty
(wymagalnosc) realizuje sie z uptywem dwoch miesiecy po uptywie kazdego roku
korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., a obecnie art. 22 p.w.p.). Jednocze$nie Sad
Apelacyjny uznat, ze z uwagi na podzielnos¢ tego sSwiadczenia (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 witasnosci
przemystowej, nalezy ocenia¢ w Swietle przepiséw tej ustawy, w szczegdlnosci art.
22 p.w.p., takze wéwczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa
ochronne powstaty pod rzgdami prawa dawnego. Skoro zas prawo tworcy 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 przepiséw, uzyskiwat wynagrodzenie co
najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001 r. jego prawo do uzyskania
dalszych swiadczeh z tego tytutu wygasto. Odmienna interpretacja prowadzitaby do
niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania twércow, ktorych projekty powstaty lub
uzyskaty prawa ochronne przed wejsciem w zycie przepisOw Prawa wiasnosci
przemystowe;.

W skardze kasacyjnej powod zarzucit naruszenie art. 315 ust. 2 oraz art. 22

ust. 1, 2 i 3 p.w.p. oraz art. 98a ust. 1, 2, 3 i art. 98 b ustawy o wynalazczo$ci.



Ponadto zarzucit naruszenie art. 100 u.w. i art. 23 p.w.p. Zarzucit takze naruszenie
art. 379 § 2 k.c. w zwigzku z art. 108 u.w. oraz art. 2 w zwigzku z art. 21 ust. 1 i art.
64 ust. 3 Konstytucji. Skarzgcy twierdzi, ze stosunek prawny w rozumieniu art. 315
ust. 2 p.w.p. powstat w momencie przystgpienia przez pozwang do korzystania z
wzoru uzytkowego (1994 rok) i trwa nieprzerwanie przez caty okres, ktoérego
dotyczyto powddztwo. Wszystkie elementy tego stosunku zostaty bowiem, wobec
braku odmiennych postanowien umownych, okreslone przepisami prawa. Z tego
wzgledu powod zaskarzyt wyrok Sadu Apelacyjnego w czesci, tj. w: pkt |. ppkt 2) i
3), pkt Il'i lll, a wiec najogdlniej rzecz biorgc — w czesci, w jakiej nie uwzglednia on
zgdan pozwu i domaga sie, aby Sad Najwyzszy zmienit zaskarzony wyrok w tym

zakresie.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istota sporu sprowadza sie do wykfadni art. 315 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej, ktora weszta w zycie 22 sierpnia 2001 r., zastepujgc poprzednio
obowigzujgcg 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. Wyktadnia tego przepisu jest istotna
dla rozstrzygniecia sprawy w szczegdlnosci dlatego, ze zgodnie z ustawg o
wynalazczosci, tworcy 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 wtasnosci przemystowej, wynagrodzenie
to jest nalezne nie dluzej 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. Art. 315 ust. 2
p.w.p. przyjmuje zatem zasade dalszego dziatania ustawy dawnej, wyrazajgc jg

zresztg, co jasno wynika z przytoczonej wyzej tresSci tego przepisu, w



sformutowaniu analogicznym do wzorcowego w tej kwestii art. XXVI p.w.k.c. Nalezy
tez wskazacC, ze jej zastosowanie do rozstrzygania problemow intertemporalnych
dotyczacych prawa do wynagrodzenia za projekty wynalazcze (i racjonalizatorskie)
nie budzi watpliwosci w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego (zob. 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., Il 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. Zdaniem Sgdu Najwyzszego, nie ma podstaw, aby odchodzi¢ od
przyjetego powszechnie znaczenia tego pojecia, zgodnie z ktérym stosunkiem
prawnym jest normowana przez przepisy prawa relacja miedzy podmiotami prawa,
w ktérej majg one prawa i obowigzki, ktdérych wykonanie moze by¢ dochodzone na
drodze prawnej. Stosunek prawny powstaje, ulega zmianie i zakohczeniu wskutek
okreslonych zdarzenh prawnych, takich jak czynnosci prawne, delikt, bezpodstawne
wzbogacenie oraz inne zdarzenia wskazane przez ustawe. Interesujgcy nas w nin.
sprawie stosunek prawny to tzw. stosunek wynagrodzeniowy, zwigzany z
korzystaniem przez przedsiebiorce z projektu pracowniczego opracowanego przez
pracownika — twoérce (Zob. G. Jyz [w:] A. Szewc, G. Jyz, Prawo wiasnoSci
przemystowej, Warszawa 2011, s. 358 i n.). 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 warunkow wynikajgcych z ustawy o wynalazczosci —
art. 98a i 98b (do dnia wejscia w zycie p.w.p.) lub wynikajacych 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. 1 i 2 w zwigzku z art. 98b ustawy o
wynalazczosci, stosunek  wynagrodzeniowy istnieje, gdy przedsiebiorca: 1)
korzysta z projektu; 2) przystuguje mu (w szczegoélnosci) prawo do uzyskania
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzoér uzytkowy; 3) uzyskuje

korzysci z tych projektéw wynalazczych. Samo powstanie omawianego stosunku



nalezy zatem wigzac z rozpoczeciem korzystania z projektu przez przedsigbiorce i
uzyskaniem przez niego pierwszych korzysci lub ponownym uzyskaniem korzysci
po okresie ich niewystepowania, przy spetnieniu pozostatych warunkow (art. 98a
ust. 3 i art. 98b ustawy o wynalazczos$ci). Zakonczenie tego stosunku nastepuje,
gdy odpadnie ktorys z tych warunkéw. Sad Apelacyjny nie stwierdzit, by tak sie
stato. Nalezy tez dodac, ze brak zyskéw ze sprzedazy zasuwnic w 2002 r., ustalony
w podstawie faktycznej zaskarzonego wyroku nie musi oznaczac braku korzysci, o
ktérych mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 98b ustawy o wynalazczosci
(zob. np. wyroki Sgdu Najwyzszego z: 24 pazdziernika 1997 r., | PKN 286/97,
OSNP 1998 nr 16, poz. 494; dnia 4 listopada 2004 r., | PK 463/03, OSNP 2005 nr
12, poz. 172; 4 listopada 2008 r., Il PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r.,
I PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254; takze np. U. Prominska [w:] Prawo
wilasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koziowska,
Warszawa 2015, s. 212). W rezultacie, zaleznie od dalszych ustaleh w tej kwestii,
nalezy oceni¢ za jaki okres przystuguje powodowi wynagrodzenie na podstawie
ustawy o wynalazczos$ci z 1972. Z powyzszego wynika, ze zgodnie z art. 315 ust. 2
p.w.p., do oceny zasadnosSci roszczenia tworcy projektu wynalazczego o
wynagrodzenie za okres po wejsciu w zycie ustawy Prawo wiasnosci przemystowej,
w sytuacji gdy prawo to powstato pod rzgdem ustawy o wynalazczosci, stosuje sie
przepisy tej ostatniej ustawy, a nie ustawe Prawo wiasnos$ci przemystowe.

Z przedstawionych wzgledow trafne okazaty sie zarzuty naruszenia art. 98a
ust. 1, 2 i 3 w zwigzku z art. 98b u.w. i art. 315 ust. 2 p.w.p. Trafnie réowniez
zarzucono w skardze kasacyjnej naruszenie art. 379 § 2 k.c. w zwigzku z art. 108
u.w. Jak wskazano, zdaniem Sgdu odwotawczego, z uwagi na podzielno$¢ tego
Swiadczenia (art. 379 § 2 k.c. w zwigzku art. 108 u.w.), wierzytelno$¢ po stronie
tworcy z tytutu wynagrodzenia powstaje osobno za kazdy dzien korzystania przez
przedsiebiorce z projektu wynalazczego, z czego Sad wyprowadzit wniosek, ze
roszczenia z tytutu korzystania przez przedsigbiorce z tzw. pracowniczego projektu
wynalazczego (wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego) po dniu
wejscia w zycie Prawa wiasnosci przemystowej, nalezy oceniaC w Swietle
przepisow tej ustawy, w szczegolnosci art. 22 p.w.p., takze wowczas, gdy sam

projekt oraz przewidziane dla niego prawa ochronne powstaty pod rzgdami prawa



dawnego. W ocenie Sadu Najwyzszego, z faktu podzielnosci swiadczen
pienieznych nie mozna wyprowadzi¢ wniosku, ze przedmiotowa wierzytelnosc¢
pracownika — tworcy powstaje ,osobno za kazdy dzieh korzystania przez
pracodawce z projektu wynalazczego”. Przeciwnie, jak, jak juz stwierdzono,
wierzytelno$¢ ta powstaje z chwilg rozpoczecia przez przedsiebiorce faktycznego
korzystania z wynalazku oraz osiggania z tego tytutu okreslonych korzysci, z tym,
ze termin zaptaty (wymagalnos¢) realizuje sie z uptywem dwoch miesiecy po
uptywie kazdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w.).

Zasadny okazat sie takze zarzut naruszenia art. 22 ust. 1, 2 i 3 p.w.p., skoro
przepisy te Sad zastosowat do oceny roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku
wynagrodzeniowego powstatego pod rzgdem ustawy o wynalazczosci. Rozwazanie
zarzutow naruszenia art. 2 w zwigzku z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji jest
w ocenie Sgdu Najwyzszego bezprzedmiotowe, skoro wystarczajgcg podstawe do
oceny zasadnos$ci skargi kasacyjnej stanowig wskazane wyzej przepisy ustawy.

Z powyzszych wzgledow Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji na podstawie
art. 398§ 1 k.p.c., a o kosztach postepowania kasacyjnego - na podstawie art.
108 § 2 k.p.c. w zwigzku z 398%* k.p.c.



