Sygn. aktI C 561/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2019 r.

Sad Okregowy w Olsztynie — Wydzial I Cywilny

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczqcy SSO Przemyslaw Jagosz

Protokolant prac. sad. Natalia Indyka

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r., w Olsztynie, na rozprawie,
sprawy z powodztwa E. C.

przeciwko (...) spotkajawna w W.

o zaplate

I. oddala powédztwo;

II. zasqdza od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztéow procesu w kwocie 3 617 z1.
Sygn. aktI C 561/18

UZASADNIENIE

Powod zadal od pozwanej spotki kwoty 10 000 zt wraz z odsetkami ustawowymi za op6Znienie od 14.12.2015 r. do dnia
zaplaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazal, ze podczas pracy u pozwanej opracowal wynalazek, ktory
nastepnie zostal objety patentem na jej rzecz i przyniost wzrost sprzedazy urzadzen wyposazonych w wynalezione
rozwigzanie. Powod dochodzi zatem wynagrodzenia naleznego mu jako tworcy wynalazku, za okres, od ktdérego
pozwana zaczela z niego aktywnie korzystac, co — w jego ocenie — nastgpilo z dniem zlozenia wniosku patentowego,
fj. 14.12.2015T.

(pozew)

Pozwana wniosla o oddalenie powbdztwa i zwrot kosztéw procesu. W uzasadnieniu wskazala, Ze rozwiazanie objete
patentem nie bylo autorskim pomyslem powoda, lecz wynikiem pracy zespolowej, za§ do jego opracowania doszlo
w ramach zatrudnienia powoda, z wykorzystaniem narzedzi zapewnianych przez pozwana. Ponadto strony ustalily,
ze powod zostanie wskazany we wniosku patentowym jako autor wynalazku, nie otrzyma natomiast z tego tytulu
wynagrodzenia.

(odpowiedz na pozew k. 75-86)
Sad ustalil, co nastepuje:

Pozwana spotka (aktualnie pod nazwa (...) spolka jawna w W.) jest producentem m.in. urzadzen dzwigowych i
chwytakéw wykorzystywanych na rynku zbozowo-mlynarskim.

Powdd zostal w niej zatrudniony na podstawie umowy z dnia 8.05.2014 r., poczynajac od 1.06.2014 r. na stanowisku
konstruktora w dziale produkcji i narzedziowni.



W tym czasie spdtka prowadzila rozpoczela proces modernizacji systemu produkeji, w ktdry zaangazowany byt rowniez
zespol pracownikdéw z dzialu, w ktérym pracowal powod.

W ramach obowiazkéw pracowniczych powoda miescilo sie m.in. ,opracowywanie projektéw w oparciu o otrzymane
dane wyjSciowe”, co polegalo na analizie potrzeb zglaszanych przez klientow i dopasowywaniu produktéw pozwanej
do ich potrzeb. Przy tej okazji wprowadzano réwniez rozne ulepszenia i usprawnienia majace generalnie na celu
uproszczenie i skrocenie cyklu produkeji oraz dostawy gotowych rozwiazan do klienta.

(bezsporne, odpis KRS k. 175 i nast., umowy k. 18 i nast., zakres obowiazkoéw k. 21, zeznania $wd. E. B.- (...), J. M., T.
D.,E.B.,, M. K., P. S. — za adn. k. 148 i nast., zezn. powoda i prezesa pozwanej za adn. 196v-198)

Miedzy innymi w zwigzku procesem modernizacji i zglaszanymi przez klientéw uwagami w dziale powoda ustalono
wytyczne dotyczace pracy nad lepszym uszczelnieniem zasuw podredlerowych. Wytyczne byly efektem pracy
zespolowej, w szczeg6lnoéci L. B. i powoda, a swoje pomysly pracownicy dzialu wzajemnie konsultowali, uczestniczyli
w testach, analizowali rysunki, dyskutowali o szczegdtowych rozwiazaniach.

W taki sposéb doszlo do opracowania rozwigzania majacego na celu doszczelnienie zasuwy podredlerowej, ktore
nastepnie zostalo objete wnioskiem patentowym. Autorem finalnego projektu systemu uwzgledniajacego sposéb
doszczelnienia byt powdd, ktéory wystapil rowniez z inicjatywa opatentowania swojego rozwigzania. Inicjatywa ta
zostala zaakceptowana przez przelozonych powoda, w tym prezesa pozwanej J. N.. Przygotowaniem dokumentacji
przekazywanej nastepnie do rzecznika patentowego zajmowal sie powdd, wspolpracujac w tym zakresie rowniez z
innymi pracownikami pozwane;j.

W calym procesie opracowywania, testowania i wdrazania tego rozwigzania powod korzystal z zasobéw dostarczanych
przez pozwang (oprogramowania projektowego, mozliwoSci wykonania prototypu i testow).

(bezsporne, zezn. $wd. i stron j.w., a nadto D. A. za adn. k. 149, korespondencja mailowa k.119-123)

Whiosek patentowy zostal zlozony w dniu 14.12.2015 r. Wedlug opisu wynalazku nowatorstwo rozwigzania polegalo
na dwustronnym systemie uszczelnienia szybra zasuwy z kompensacja zuzycia.

Jako tworce wynalazku wskazano powoda.

Bylo to skutkiem ustnych ustalen podjetych powoda i J. N. - prezesa pozwanej, na podstawie ktorych prezes spotki
zgodzil sie na ujecie powoda jako wylacznego autora patentowanego wynalazku, a powod zadeklarowal, ze nie domaga
sie zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytulu tego wynalazku.

Informacje o takich ustaleniach J. N. przekazat S. J. — dyrektor operacyjnej pozwanej. Proponowala ona, aby ustalenia
te sformalizowaé na piSmie, jednak J. N. stwierdzil, ze powdd dotrzyma ustnego zobowigzania.

(wniosek k. 22 i nast., zeznania T. D. j.w. i k. 211, S. J. k. 210v-211, zezn. prezesa pozwanej J. N. za adn. k. 197v-198,
por. takze korespondencja mailowa k. 124)

W dniu 21.04.2016 r. powdd wypowiedzial pozwanej umowe o prace z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na 6.05.2016 r. (bezsporne, pismo k. 20).

W zwiazku z tym S. J. ponownie zaproponowala sformalizowanie ustalen co do wynagrodzenia na pi$mie, co tym
razem zostalo zaakceptowane przez J. N..

Przygotowany przez radce Swiadczacego obsluge prawng pozwanej projekt porozumienia w tym zakresie, w ktorym
zawarto wyrazne oSwiadczenie o zrzeczeniu sie wynagrodzenia przewidzianego w art. 22 ustawy Prawo wlasnoéci
przemystowej, przedstawit powodowi T. D.. Po spotkaniu z nim powo6d nawigzal kontakt z rzecznikiem patentowym
w celu ustalenia, co moze sie stac, jezeli nie podpisze o§wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do patentu. Po przestaniu



dokumentu przedstawionego mu przez T. D. uzyskal informacje, Ze nie jest to oéwiadczenie o zrzeczeniu sie praw
tworcey, a o zrzeczeniu sie wynagrodzenia, za§ w takiej sytuacji prawo do patentu przystuguje pracodawcy, jednak
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

(zezn. powoda j.w., korespondencja k. 181, projekt porozumienia k. 182, zezn. §wd. T. D. i S. J. k. 210v-211, zeznania
J.N.jw.)

Decyzja o udzieleniu patentu zapadta w dniu 21.12.2017 1. (k. 32).

Pismem z dnia 21.03.2018 r. pelnomocnika powoda wezwal pozwana do podania informacji dotyczacych sprzedazy
produktéw wyposazonych w wynalazek powoda oraz przedstawienia propozycji wynagrodzenia, na co pozwana —
pismem z dnia 6.04.2018 r. — odpowiedziala, Ze strony ustnie ustalily, ze pow6d nie ma prawa do wynagrodzenia za
korzystanie przez pozwana z tego wynalazku.

Kolejnym pismem nadanym w dniu 14.06.2018 r. pelnomocnik powoda zaproponowal zawarcie umowy o
wynagrodzenie w kwocie 15 000 zl, zadajac odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na droge
sadowa. Pismo to zostalo odebrane w dniu 15.06.2018 .

(pisma i potwierdzenia k. 35-47, 48v)
Sad zwazyl, co nastepuje:
W $wietle powyzszych ustalen roszczenie powoda nalezalo uznaé za bezzasadne.

W pierwszym rzedzie nalezy wskazac¢, ze zaréwno z zeznan $wiadkow, stron oraz przedstawionych dokumentow,
w szczegoblnosci zakresu obowigzkdéw powoda jako pracownika pozwanej, wynika, ze w ramach tych obowiazkow
mieScilo sie opracowywanie rozmaitych rozwigzan i projektéw o charakterze konstrukcyjnym, ktore mialy stuzyé
usprawnieniu produkcji i dostosowywaniu produktéw oferowanych przez pozwana do potrzeb klientow. Poza sporem
tez, w okresie zatrudnienia powoda, pozwana przeprowadzala modernizacje systemu produkcji, w ktérej faktycznie
mialy uczestniczy¢ i wspdlpracowac wszystkie jej dzialy. Z zeznan §wiadkdw i stron plynie tez wniosek, ze o ile ogblna
koncepcja (wytyczne) usprawnienia systemu uszczelnienia zasuwy podredlerowej produkowanej przez pozwanag
powstala w zwiazku z uwagami zglaszanymi przez klientow i byla efektem pracy, przemyslen i konsultacji kilku oséb,
o tyle finalny projekt takiego uszczelnienia, ktory stal sie nastepnie przedmiotem wniosku patentowego, opracowat
powdd (por. zwlaszeza zeznania L. B.). Pozwana ostatecznie nie kwestionowala roéwniez oryginalnos$ci i nowatorstwa
tego rozwigzania, ktore potwierdza zresztg udzielenie mu ochrony patentowe;j.

W konsekwencji nalezalo uznaé, ze do dokonania tego wynalazku doszlo w ramach wykonywania przez powoda
obowigzkow ze stosunku pracy, przy wspoludziale innych oséb oraz wykorzystaniu zasobow dostarczanych przez
pracodawce (w tym oprogramowania, mozliwo$ci wykonania prototypu i testow).

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (t.
jedn. Dz. U. z 2017 1., poz. 776 — dalej jako p.w.p.), prawo do uzyskania patentu na wynalazek przystuguje pracodawcy,
za$ tworca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, chyba ze strony umowia sie inaczej.

Nie bylo sporu co do tego, ze zgodnie z wnioskiem patentowym i decyzja Urzedu Patentowego prawo do patentu na
wskazany wynalazek uzyskala pozwana.

Spoér sprowadzat sie do tego, czy miedzy stronami doszto do skutecznych uzgodnien w zakresie wynagrodzenia, jakie
na podstawie art. 22 p.w.p. przystugiwaloby powodowi za korzystanie z tego wynalazku przez pozwang.

W ocenie Sadu, analiza zgromadzonych w sprawie dowod6w wskazuje, ze bardziej wiarygodna jest wersja zdarzen
przedstawiona przez strone pozwang, wedlug ktérej na mocy ustnego porozumienia z prezesem spotki powdd



zrezygnowal z tego wynagrodzenia niejako w zamian za zgode na ujecie go we wniosku patentowym jako autora
wynalazku.

W tym kontekscie dostrzec nalezy, ze:

a) powdd przyznawal, ze rozmawial z prezesem pozwanej na temat ujecia go we wniosku patentowym jako wylacznego
autora wynalazku, lecz nie pamietal, jakiej argumentacji w tym celu uzywal, ani z jakiego wzgledu uwazal to za
stosowne,

b) o ile poczatkowo powod twierdzil, ze taka rozmowa miata odby¢ sie na korytarzu firmy, gdzie spotkat J. N., o tyle
skonfrontowany z zeznaniem J. N., ze rozmowa odbywala sie po wcze$niejszym uzgodnieniu w jego gabinecie, nie
potrafil stanowczo potwierdzi¢ swojej wersji,

¢) powdd stanowczo zaprzeczal, by w rozmowie z prezesem twierdzil, ze nie chce wynagrodzenia, przyznajac tylko,
ze byla mowa o kwestiach finansowych, ktore mialy pozostaé¢ otwarte; jednocze$nie jednak nie potrafil sprecyzowac,
czego konkretnie dotyczyla rozmowa na temat kwestii finansowych (zezn. powoda za adn. k. 198v i 196v),

d) twierdzenia prezesa pozwanej, ze motywem staran powoda o ujecie go w patencie jako autora wynalazku byly
wzgledy prestizowe i mozliwo$¢ postuzenia sie tym w ramach CV znajdujg wsparcie w zeznaniach zony powoda i jego
wspolpracownikow, ktérzy wspominaja o analogicznych deklaracjach powoda,

e) twierdzenia prezesa pozwanej, ze w trakcie rozmowy powdd wyraznie zadeklarowal, ze nie domaga sie
wynagrodzenia, znajduja z kolei wsparcie w zeznaniach S. J., ktérej tak wlasnie przedstawil wynik uzgodnien
bezposrednio po rozmowie z powodem, a nadto w zeznaniach T. D., ktory potwierdzil, ze jeszcze przed ta rozmowa
powod o$wiadczal, Ze nie chce wynagrodzenia, a na patencie zalezy mu ze wzgledéw prestizowych,

f) w stosunkowo krétkim czasie po zlozeniu wniosku patentowego, w ktéorym ujeto go jako wylacznego autora
wynalazku, powod zrezygnowatl z pracy u pozwanej z przyczyn finansowych (uzyskal propozycje lepiej platnej pracy
u innego pracodawcy — zezn. k. 196v).

W ocenie Sadu caloksztalt tych okoliczno$ci czyni bardziej wiarygodnym i prawdopodobnym twierdzenie pozwanej,
ze powod zabiegajac o ujecie go we wniosku patentowym jako wylacznego autora wynalazku, niejako w zamian, w
sposbb wystarczajaco jasny i zdecydowany wskazal, ze nie domaga sie wynagrodzenia naleznego mu jako tworcy, czy
tez wspoltworey wynalazku, usuwajac w ten sposéb ewentualne watpliwoéci prezesa pozwanej w tym zakresie.

Umowa dotyczaca wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w warunkach przewidzianych w art. 22 ust. 1 p.w.p.,
w tym przewidujaca rezygnacje z takiego wynagrodzenia przez tworce, nie wymaga zadnej formy. Moze zatem zostaé
zawarta ustnie, a wola umawiajacych sie stron moze by¢ wyrazona przez kazde zachowanie, ktore ujawnia ja w sposéb
dostateczny i zrozumialy (art. 60 k.c.). W ocenie Sadu opisane zachowanie powoda i prezesa pozwanej skutecznie
doprowadzilo zatem do ustnego porozumienia, na podstawie ktorego powod zrezygnowal z prawa do wynagrodzenia z
tytulu wynalazku objetego pozwem, uzyskujac zgode na ujecie go jako wylacznego autora tego wynalazku we wniosku
patentowym.

W konsekwencji powdd nie moze obecnie domagaé sie wynagrodzenia z ktérego skutecznie zrezygnowal, co
skutkowalo oddaleniem powo6dztwa, o czym orzeczono w pkt. I sentencji wyroku.

Takie rozstrzygniecie zwalnialo nadto sad z obowiazku czynienia dalszych ustalen lub rozwazan odnoénie do tego,
jakie wynagrodzenie byloby nalezne powodowi, gdyby z niego nie zrezygnowal.

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postepowania cywilnego (k.p.c.) strona przegrywajaca proces obowigzana jest do zwrotu
jego kosztow na rzecz strony wygrywajacej. Z tego wzgledu na rzecz pozwanej zasadzono od powoda kwote 3 617 zl,
obejmujaca oplate za pelnomocnictwo (17 z}) oraz za czynnosci radcy prawnego reprezentujgcego pozwana - w stawce



wynikajacej z § 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22.10.2015 r. w sprawie oplat za czynnosci za
czynnoéci radcoéw prawnych (3 617 zl).



