Sygn. akt I ACa 199/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2016 .

Sad Apelacyjny w Katowicach I Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Elzbieta Karpeta
Sedziowie : SA Anna Bohdziewicz
SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulinska (spr.)
Protokolant : Anna Wieczorek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powodztwa W. P.

przeciwko (...) Spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w D.
o zaplate

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 462/15

1) oddala apelacje;

2) zasadza od pozwanej na rzecz powoda 10.800 (dziesie¢ tysiecy osiemset) zlotych z tytulu kosztéw postepowania
apelacyjnego.

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisuliniska | SSA Elzbieta Karpeta SSA Anna Bohdziewicz

Sygn. akt I ACa 199/16

UZASADNIENIE

W. P. domagat sie zasgdzenia od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia w D. 367.444 z} z odsetkami
ustawowymi od 195.639,99 zt od dnia 1 sierpnia 2008 r. i od 171.803,17 zl od 1 sierpnia 2009 r. oraz zasadzenia



kosztéw procesu. W uzasadnieniu podal, ze jest wspottworca uprawnionym w 33 % do 6 wynalazkéw tworzacych
technologie podwyzszenia sprawnosci kotlow (...)(...) u poprzednika prawnego pozwanej, ktéra uzyskala z ich
stosowania wymierne korzy$ci ekonomiczne, ale nie wyplacila twoércom wynagrodzenia za ich stosowanie w kolejnych
okresach rozliczeniowych — poczynajac od 1 maja 2007 roku.

Pozwana zadala oddalenia powddztwa, zarzucajac, ze powod nie jest legitymowany czynnie do wystepowania
z zadaniem oraz, Ze ona nie jest legitymowana bierne. Nadto zarzucala, ze wysoko$¢ roszczenia jest ustalona
nieprawidlowo, gdyz opiera sie na subiektywnie przyjetych przez powoda kryteriach, jak réwniez podniosta zarzut
przedawnia. W toku procesu przyznala jednak, ze nie jest sporne, iz (...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w D.
w latach 2007/2008 i 2008/2009 odniosla korzy$¢é w wysokosci wskazanej w pozwie, jak réwniez nie kwestionowala
faktu zawarcia i tre$ci uméw powoltywanych przez powoda.

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2015 r. Sad Okregowy w Katowicach zasadzil od pozwanej na rzecz powoda 367.443,16
z} z ustawowymi odsetkami od 31 maja 2015 r., w pozostalym zakresie zadanie zaplaty odsetek oddalil oraz zasgdzil
powodowi 25.590 zl z tytulu zwrotu kosztéw procesu, powolujac sie na nastepujace ustalenia:

W dniu 26 wrze$nia 2005 r. pomiedzy (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia jako zamawiajacym i twércami
wynalazku tj. M. P., W. P. i D. S. zostaly zawarte dwie umowy o dokonanie projektu wynalazczego.

Umowa nr (...) odnosila sie do projektu dotyczacego sposobu podgrzewania wody zasilajacej kociol parowy oraz
dwustopniowego podgrzewacza wody zasilajacej kociol parowy, a umowa nr (...) do projektu dotyczacego ukladu
peczka zebrowego wymiennika ciepla. W paragrafie 5 kazdej z umoéw strony postanowily, ze po wdrozeniu projektu
wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie platne w wysoko$ci i terminach ustalonych w odrebnej umowie, zgodnie z
regulaminem obowiazujacym u zamawiajacego.

Po opracowaniu i przedstawieniu projektéw zamawiajacemu, wydal on decyzje z 30 marca 2006 r. w sprawie
ich wykorzystania, wskazujac ze projekty zostaly przyjete jako majace cechy wynalazku z zamiarem wykorzystania
jako element nowej technologii kotléw energetycznych z podwyzszona sprawnoscia zwlaszcza w (...) NOWA w celu
zastosowania i / lub wykonywania prawa.

Zawarcie umoéw bylo zwiazane z (...) spolki (...) dotyczacymi podjecia wspolpracy z Elektrocieplownig (...) spotka z
0.0. w D., ktéra miala doprowadzié¢ do opracowania technologii podwyzszenia sprawnosci kottow energetycznych (...)
(...) przez wdrozenie kilku wynalazkow.

W dniu 29 wrze$nia 2007 r. pomiedzy Elektrocieplownia (...) sp6lka z ograniczong odpowiedzialno$cia w D.
jako zamawiajacym i Przedsiebiorstwem (...) sp. z o0.0. jako wykonawca, zostala zawarta umowa o dokonanie i
wdrozenie innowacji nr (...). Wynikalo z niej, ze zostala zawarta dla uregulowania wspolpracy stron w okresie od 1
sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. w zakresie dokonywania i wdrazania innowacji dla podwyzszenia sprawnosci
kotléw energetycznych zainstalowanych u zamawiajgcego. W paragrafie 6 umowy strony postanowily, ze dotychczas
dokonane i zgloszone u wykonawcy innowacje obejmujace przedmiot umowy staja sie wspotwlasnoscia stron umowy
w rownych czeSciach, po 50 %, a z tytulu zastosowania technologii u zamawiajacego wykonawca bedzie otrzymywal
1/3 korzyéci ustalonych na podstawie wyliczonych i zweryfikowanych efektow ekonomicznych.

Pomiedzy tymi samymi stronami 31 grudnia 2007 r. zostala zawarta umowa o przeniesienie udzialu w prawach
do uzyskania patentu na wynalazek. Na jej postawie spélka (...) przeniosta na Elektrocieplownie (...) sp. z o.o.
w D. udzial w wysoko$ci 50 % w prawach do uzyskania patentéw na wynalazki, ktorych dotyczyly umowy o
numerach (...) i ktére — jak strony o$wiadczylty — sa czeScia nowej technologii systematycznie wdrazanej w (...) N..
Zbywca i nabywca zobowigzali sie do przekazania twércom wynalazku objetego umowa wynagrodzenia zgodnie z
regulaminami dotyczacymi zasad ustalania i wyplaty wynagrodzen dla tworcow na podstawie zasad przyjetych w
swoich przedsiebiorstwach (§ 7).



Pomiedzy tworcami wynalazkéw z jednej strony, a Przedsiebiorstwem (...) sp. z o.0. i Elektrocieplownia (...) sp. z
0.0. z drugiej strony jako zamawiajacym zostaly zawarte cztery umowy o dokonanie projektu wynalazczego: nr (...)
z 5 pazdziernika 2006 r., nr U (...) z 22 maja 2006 r., nr (...) (...) z 24 maja 2006 r.inr (...) (...) z 23 lipca 2007 .
Wszystkie te projekty wynalazcze zostaly zrealizowane i zgloszone zamawiajacym przez tworcow. Zapadly tez decyzje
w sprawie ich wykorzystania. Tworcy jako zglaszajacych wskazywali M. P., ktéremu zgodnie z umowa miedzy tworcami
przypadalo 34 % wynagrodzenia, oraz W. P. i D. S., ktérym przypadalo po 33% wynagrodzenia.

Urzad Patentowy w stosunku do wynalazkéw objetych umowami nr: (...), (...), (...) (...), U (...) wydal decyzje
o udzieleniu patentéw, a odnoénie pozostalych dwoch projektéw wynalazczych potwierdzil przyjecie zgloszen tych
wynalazkow.

W dniu 31 grudnia 2007 pomiedzy Przedsiebiorstwem (...) sp. z 0.0. i Elektrocieplownig (...) sp. z o0.0. zostala
zawarta umowa o wspoélnoSci prawa do patentu, ktéra potwierdzala zgloszenie do Urzedu Patentowego opracowanych
do tej daty projektow wynalazczych — stanowiacych elementy nowej technologii wdrazanej w Elektrocieptowni.
Ustalano réwniez, ze jej elementami beda kolejne wynalazki dokonane w wyniku uméw zawieranych z tworcami.
W paragrafie 4 umowy postanowiono, ze (...) N. jest zobowigzana w terminie 30 dni po zakonczeniu danego roku
stosowania wynalazku do wyliczenia uzyskanych efektow ekonomicznych netto i do przekazania na rzecz drugiego
wspotuprawnionego 33,5 % uzyskanych korzyéci. Strony zobowigzaly sie tez do wykonywania procedury rozliczen
finansowych wynikajacych z wyplaty wynagrodzen dla tworcéw.

Zastosowanie technologii, na ktora sktadato sie 6 wynalazkéw objetych umowami od sezonu 2007/2008 przynosito
Elektrocieplowni wymierne efekty ekonomiczne, w pierwszym sezonie w kwocie 3.952.323 zl, a w nastepnym ( (...))
3.470.771 z}. Po ich obliczeniu (...) N. przekazala odpowiednia cze$é z tej kwoty na rzecz (...) spdlki z ograniczong
odpowiedzialnoS$cia

W okresie, kiedy zawierane byly umowy z twércami wynalazkéw i umowy pomiedzy spotkami, w spdlce (...) istnial
regulamin okreslajacy zasady wyplaty wynagrodzen dla tworcow wynalazkdw i wynagrodzenia te byly wyplacane,
natomiast w Elektrocieplowni (...) taki regulamin nie istnial. Owczesny Zarzad spétki planowal jego opracowanie
W 2009 1. i wyplate wynagrodzen tworcom wynalazkow w roku 2010 r., z uwagi na spodziewana wowczas poprawa
kondycji finansowej spoiki. Prace te nie zostaly zakoniczone, a Elektrownia (...), ani jej nastepcy prawni wynagrodzen
nie wyplacili.

Powdd nie byl zatrudniony przez zadna z zamawiajacych spolek. Pomoc dla tworcéHw z ich strony ograniczyla sie do
udostepnienia przez (...) N. urzadzen, dla ktérych opracowano technologie i ich danych technicznych.

Z dniem 10 grudnia 2014 r. nastapilo wydzielenie czeSci majatku (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w
postaci zorganizowanej czeSci przedsiebiorstwa, zwigzanej z prowadzeniem dzialalnoéci w (...) Zakladu (...), przez
jego przeniesienie na spolke przejmujaca tj. (...) spolke z ograniczona odpowiedzialno$cia w D.. Zakres aktywow i
pasywow przejetych przez pozwang spotke okreslal plan podziatu spolek uzgodniony pomiedzy (...) S.A, (...) spotke
7 0.0. oraz (...) S.A.

Pismem z 15 grudnia 2014 r. pozwana poinformowala (...) spbtke z 0.0. w K. o przejeciu wydzielonej czeSci majatku
(...) spolki z o.0. oraz, ze w zwiazku z tym przejeciem na podstawie art. 531 § 1 kodeksu spoétek handlowych wstapila z
dniem wydzielenia w prawa i obowigzki (...) spolki z 0.0. wynikajace z umowy nr (...) z dnia 31.12. 2007 1.

Sad pierwszej instancji wskazal rowniez, ze w sprawie innego z tworcéw, M. P., prawomocnym wyrokiem zasadzono
od spolki (...) w K. 378.570 zl wynagrodzenia za projekt wynalazczy, przy czym jak wynikalo z motywow orzeczenia
uznano, iz przyjety 15% wspolczynnik korzyéci ekonomicznych jest usprawiedliwiony.

Jak dalej podal Sad Okregowy, ustalen tych dokonal w oparciu o tre$¢ dokumentéw przedlozonych przez strony oraz
dowody z zeznan §wiadkow Z. L. (1) i L. W., ktore uznal za wiarygodne i miarodajne do poczynienia ustalen.



Oddalit natomiast wniosek pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego na okoliczno$é¢ ustalenia stusznej
proporcji, w jakiej powinno pozostaé wynagrodzenie tworcow wynalazku do efektu ekonomicznego jego zastosowania,
gdyz kwestia ktorej dotyczyla teza dowodowa, zostala pozostawiona przez ustawodawce do oceny sadu orzekajacego
w konkretnej sprawie, ktéry winien rozwazy¢ okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na poziom wynagrodzenia.

Powolujac sie na tres§é art. 22 ust. 1 ustawy prawo wlasnosSci przemyslowej Sad Okregowy uznal, ze ustalony stan
faktyczny pozwala na stwierdzenie, ze tworcy nalezne jest wynagrodzenie, gdyz przedsiebiorca nabyl prawo do
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez tworce
wynalazku do korzystania (art. 21 p.w.p.), poniewaz na Elektrocieplownie (...) oraz na (...) spotke z o. o. przeniesione
zostaly prawa tworcow do uzyskania patentu na wynalazki. Te wynalazki, ktorych dotyczyly umowy o numerach (...)
zostaly bowiem zgloszone zamawiajacym przedsiebiorstwom, a zgloszenia przyjeto. Pozwana podnoszac zarzut braku
legitymacji czynnej powoda, wskazywala wprawdzie, ze w odniesieniu do zawartych z twércami uméw o numerach
(...) Elektrocieptownia (...) nie byla ich strong, jednakze w ocenie sadu pierwszej instancji nie ulegalo watpliwosci, ze
takze co do tych dwdch umow spelnione zostaly przestanki z art. 20 i 21 p.w.p. Pierwotnie bowiem twdrcy przeniesli
swoje prawa do rzecz (...) spolki z 0.0. w K., ktérej to spolce dokonali zgloszenia wynalazkow, a nastepnie spodika (...)
scedowala 50 % swoich praw do uzyskania patentow na rzecz poprzednika prawnego pozwanej — co wynika z umowy
zawartej miedzy tymi spotkami w dniu 29 czerwca 2007 r. oraz z umoéw z 31 grudnia 2007 r. Poprzednik prawny
pozwanej w umowach tych zobowiazywal sie do zaplaty wynagrodzenia wobec tworcoéw — w odniesieniu do wszystkich
wdrazanych u niego wynalazkow, ktére sktadaly sie na jedna technologie, a zatem brak bylo podstaw do przyjecia aby
tworcy, w tym powod, kwestionowali przeniesienie na Elektrocieplownie (...) spotke z 0.0. 50 % praw do uzyskania
ochrony patentowej w odniesieniu do wynalazkoéw dokonanych na podstawie uméw (...), a tym samym nie byl zasadny
zarzut braku legitymacji czynnej powoda.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, zgodnie z art. 22 ust 2 p.w.p. tworca i przedsiebiorca moga ustali¢c w drodze umowy,
a gdy tego nie uczynig zastosowanie znajduje regulacja ustawowa, ktéra nakazuje ustalenie jego wysokos$ci w
stusznej proporcji do korzysci, jakie przedsiebiorca czerpie z wykorzystywania wynalazku. W powolanych umowach
wskazywano, ze tworcom nalezne bedzie wynagrodzenie, przy czym zawieraly one w tym zakresie odeslanie do zasad
okre§lonych w regulaminie wynagradzania obowigzujacym u zamawiajacego. Jednakze w (...) taki regulamin nie
istnial i nie zostal opracowany, a wynagrodzenia nie byly wyplacane, w zwigzku z czym zastosowane musialy znalezé
reguly ustawowe.

Powod obliczal Zadane pozwem wynagrodzenie jako 15 % wartoSci korzySci ekonomicznych uzyskanych przez
poprzednika prawnego pozwanej, domagajac sie czedci tak ustalonego wynagrodzenia przypadajacej mu zgodnie z
ustaleniami pomiedzy tworcami (j. 33 % wynagrodzenia), a zdaniem Sadu Okregowego przyjecie takiej proporcji
odpowiada wymogom ustawowym, gdyz 15 % wartoSci korzy$ci stanowi stuszng proporcje. W szczegolno$ci ustalone
zostalo, ze w wyniku stosowania nowej technologii (...) uzyskala realng poprawe swojej sytuacji finansowej (zeznania
Swiadka L. W. dwczesnego Prezesa Zarzadu tej spotki). Tworcy nie byli pracownikami zamawiajacych ani nie
uzyskiwali od nich pomocy finansowej, wsparcie za$ ograniczalo sie do udostepnienia urzadzen, dla ktérych
opracowywania byta technologia i ich danych technicznych. Swiadkowie podali rowniez, ze wynagrodzenie na takim
poziome bylo wowczas powszechnie stosowane w sektorze energetycznym, natomiast pozwana nie wykazala aby
zaistnialy szczego6lne okoliczno$ci, ktére powinny mie¢ wplyw na obnizenie wynagrodzenia — a zgodnie z art 6 k.c. na
niej w tym zakresie spoczywal obowigzek dowodowy.

Odnoszac sie do zarzutu braku legitymacji biernej pozwanej sad wskazal, ze pozwana nie kwestionowala, iz nastepca
prawnym (...) w D. byla spdlka z o.0. (...) w K., a jedynie wywodzila, ze w zwiazku z dokonanym przeksztalceniem
spolki (...) nie przejela zobowigzan wynikajacych z uméw powolanych przez powoda na poparcie swoich roszczen.
Jednakze jak wynikalo z ustalen, pozwana jest nastepca prawnym (...) spotki z o.0. w K., gdyz w trybie art. 529 §
1 pkt 4 k.s.h. doszlo do podzialu T. Cieplo, przez wydzielenie, przy ktérym inna spoétka kapitalowa przejmuje cze$c
wydzielonego majatku podmiotu ulegajacemu podzialowi — wraz obcigzajacymi ja dlugami. Zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h.
spolka przejmujaca wstepuje z dniem podzialu badz wydzielenia w prawa i obowigzki spotki dzielonej okreslone w



planie podzialu. Niewatpliwie zobowiazanie, ktorego dotyczy pozew wiazalo sie z dzialalnoscia (...) sp6iki z 0.0. w D.,
a z danych na stronie 15 i 16 planu podzialu wynika, ze pozwanej spélce w wyniku wydzielenia przypadly te aktywa i
pasywa spolki dzielonej, ktére wehodzily w sklad zorganizowanej czes$ci przedsiebiorstwa (...). Zreszta sama pozwana
nie kwestionowala faktu, iz przejela te zobowiazania, co wynika z treéci jej pisma z 15.12.2014 r. Umowy zawarte przez
(...)z (...) spdlka z 0.0. dotyczace przeniesienia udzialu w prawach do uzyskania patentu i wspo6lnosSci prawa do patentu
zostaly tez wymienione w Tablicy nr 8 do planu podziatu spélek pod pozycjami 153 i 154, w zwigzku z czym zarzut
braku legitymacji biernej pozwanej nie byl zasadny.

W ocenie sgdu pierwszej instancji nie doszlo takze do przedawnienia roszczenia powoda. Ustawa prawo wlasnos$ci
przemyslowej nie zawiera szczeg6lnych uregulowan dotyczacych przedawnienia roszczen o zaplate wynagrodzenia,
a wiec zastosowanie znajdujg ogblne reguly okreslone w kodeksie cywilnym — tj. art. 118. Sad Okregowy podkreslil,
Ze mimo przewidzianej w art. 22 ust. 2 ustawy p.w.p. mozliwosci wyplaty wynagrodzenia dla twércy wynalazku w
cze$ciach (po okresach korzystania z wynalazku), brak jest podstaw do przyjecia, ze $wiadczenie to ma charakter
okresowy. Argumentacje te poparl stanowiskiem Sadu Najwyzszego, wskazujac ze zachowalo ono aktualno$c¢ takze na
gruncie obecnie obowigzujacych przepisow.

Nie zgodzil sie takze z twierdzeniem, ze projektom o nazwie: ,sposob i urzadzenie do ochrony przed korozja
ekranéw bocznych kotléw energetycznych z palnikami frontowymi opalanych weglem i/lub gazem”, oraz ,sposo6b i
urzadzenie do formowania strug mieszanki pylowo-powietrznej oraz powietrza i/lub gazu w wirowym palniku pylowo-
gazowym”, ktérych dotycza umowy o numerach (...)ri 4/6/2006/2006 nie przyznano ochrony patentowej, poniewaz
strona pozwana nie przytoczyla zadnych dowod6w na poparcie tego zarzutu, a z dokumentéw wynika, ze dokonano
prawidlowego zgloszenia tych wynalazkow w Urzedzie Patentowym.

Z tych wszystkich wzgledéw uznal, ze powodztwo jest usprawiedliwione zaréwno co do zasady i co do wysokoéci, gdyz
pozwana nie wykonala zobowiazania wynikajacego z laczacej strony umowy. Poniewaz z wezwania do zaplaty wynika,
ze powdd wezwal pozwana do zaplaty naleznoSci, zakres$lajac termin zaplaty na 30 maja 2015 r., brak bylo podstaw
do zasadzenia odsetek za okres wczeSniejszy niz od 31 maja 2015 r., zwlaszcza ze tworey byli §wiadomi, ze zasady
wynagradzanie nie sg okreslone, a umowy przyznaja tylko prawo do wynagrodzenia.

Jako podstawe orzeczenia o kosztach sad powolal art. 98 k.p.c., zasadzajac na rzecz powoda uiszczony przez niego wpis
od pozwu oraz koszty wynagrodzenia pelnomocnika, zgodnie z § 6 pkt. 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnos$ci adwokackie (...) (Dz.U. z 2013, poz. 461).

Wyrok ten w catoSci zaskarzyla strona pozwana. Zarzucila:
« naruszenie przepiso6w postepowania, ktore mialo wplyw na wynik sprawy tj.

art. 233 § 1 k.p.c., polegajace na niedokonaniu wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego i przekroczeniu
granic swobodnej oceny dowodéw, co doprowadzilo do blednych ustalen faktycznych przyjetych za podstawe
zaskarzonego wyroku i uznania, ze na pozwang jako spolke przejmujaca przyszly zobowigzania wiazace sie z
dzialalnoscia (...) i w konsekwencji uznania, ze pozwana posiada legitymacje bierng, gdy tymczasem z postanowien
planu podzialu jednoznacznie wynika, ze obowiazki te nie zostaly jednoznacznie przyporzadkowane pozwanej, gdyz
plan podzialu odnosil sie do skladnikow majatku funkcjonalnie zwigzanych z aktualng dzialalno$cia operacyjna (...)
N, a nie nieistniejgcg od 5 pazdziernika 2013 sp6tka (...) spétka z 0.0. w D., a wiec roszczenie nie zostalo przekazane,

art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. przez oddalenie wniosku pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego
na okoliczno$¢ ustalenia stusznej proporcji wynagrodzenia powoda do stusznej korzysSci przedsiebiorcy, z uwagi na
przyjecie, ze nalezy to do kompetencji sadu i nie wymaga wiadomo$ci specjalnych, gdy tymczasem ustalenie stusznej
proporcji mozliwe jest dopiero po rozwazeniu wszelkich okolicznoéci sprawy, ktoére z uwagi na specyfike wynalazku
bedacego przedmiotem postepowania powinny zosta¢ poddane analizie przez bieglego posiadajacego wiedze specjalng
umozliwiajacg okreslenie m.in. unikalnosci i oryginalno$ci innowacji oraz jej wplywu na stan przedsiebiorstwa,



art. 258 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. przez oparcie ustalen faktycznych dotyczacych okoliczno$ci ktore powinny by¢
wziete pod uwage przy ustalaniu stusznego wynagrodzenia na zeznaniach §wiadka Z. L. (1), ktéry wyraznie zaznaczyl,
ze wiedze czerpie zaro6wno z faktu bycia Prezesem zarzadu spétki (...), jak i bycia rzecznikiem patentowym, gdy
tymczasem ustalenie okolicznosci, ktére powinny by¢ brane pod uwage przy okresleniu stusznego wynagrodzenia
lezalo poza sfera wiedzy sadu i powinno zostaé¢ zbadane i przedstawione przez dysponujacego wiedzg specjalistyczng
bieglego,

« naruszenie prawa materialnego, j.

art. 118 k.c. w zw. z art. 22 prawo wlasnos$ci przemystowej, polegajace na ich blednej wyktadni i w konsekwencji
niewlasciwym zastosowaniu polegajacym na przyjeciu ze roszczenie nie ma charakteru okresowego i powinno
podlegac 10 letniemu terminowi przedawnienia, gdy tymczasem sposob uksztaltowania wyplaty przez strony, a takze
poshuzenie sie nazwa okres rozliczeniowy $§wiadczy o tym, ze strony nadaly §wiadczeniu charakter okresowy,

art. 22 ust. 2 prawo wlasnoSci przemyslowej w zwigzku z art. 6 k.c. polegajace na niewlasciwym zastosowaniu
przez przyjecie, ze ustalenie stusznej proporcji winno by¢ dokonywane z uwzglednieniem wysoko$ci wynagrodzenia
powszechnie stosowanego w sektorze energetycznym oraz, ze na pozwanej ciazyt obowiazek wykazania okolicznosci,
ktdére mialy wplyw na obnizenie tego wynagrodzenia, gdy tymczasem $wiadkowie wielokrotnie wskazywali na trudng
sytuacje finansowa przedsiebiorstwa, ktore nie byto wowczas w stanie wyplacié tworcom jakichkolwiek wynagrodzen
oraz braku konsensu w organach poprzedniczki prawnej pozwanej co do wysoko$ci i zasadno$ci przyznawania
tworcom tego rodzaju wynagrodzenia, co powinno w oczywisty sposéb ksztaltowa¢ ocene wymiaru stlusznoSci
wynagrodzenia,

art. 481§ 1k.c. wzw. z 22 § 2 prawo wlasno$ci przemyslowej polegajace na niewla$ciwym zastosowaniu przez przyjecie,
ze odsetki ustawowe powinny zosta¢ naliczone od 31 maja 2015 roku, to jest po dniu wskazanym w wezwaniu, gdy
tymczasem strony nie okreélily umownie wysokos$ci wynagrodzenia, a u poprzedniczek pozwanej nie istnial regulamin
wynagradzania i wynagrodzenie to okreslit sad wg. wlasnego uznania w wyroku, co oznacza, ze dopiero ta chwila kreuje
wymagalnos$é skonkretyzowanego co do wysoko$ci roszczenia.

W oparciu o takie zarzuty domagala sie zmiany wyroku przez oddalenie powodztwa w calo$ci i obciazenia powoda
kosztami sadowymi, ewentualnie uchylenia wyroku w calo$ci i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a
takze zasadzenia od powoda kosztéw postepowania.

W odpowiedzi na apelacje powdd zadal jej oddalenia i obciazenia pozwanej kosztami procesu.

Apelacja, w ocenie sadu drugiej instancji nie byla zasadna i nie mogla spowodowa¢ zadanej zmiany zaskarzonego
wyroku.

Przed przystgpieniem do szczegélowych rozwazan nalezy zaznaczyé¢, ze pomiedzy stronami nie tyle byly sporne
okolicznoSci dotyczace zawarcia poszczeg6lnych umoéw opisanych w czeSci dotyczacej ustalen faktycznych i ich tresé,
co sposob ich wykladni, a §cislej rzecz ujmujac, skutki jakie te umowy wywolaly w sferze prawnej powoda i pozwane;.
Stad Sad Apelacyjny w pelni podziela i przyjmuje za wlasne ustalenia dotyczace zawarcia uméw o dokonanie projektow
wynalazczych, ich zgloszenia, przyjecia do stosowania, wdrozenia, przeniesienia udziatu w prawach do uzyskania
patentu na wynalazek, dokonania i wdrozenia innowacji czy wspoélno$ci prawa do patentu, jak réwniez o wydzieleniu
czesci majatku spolki (...) przez przejecie przez pozwana.

Pierwszy z zarzutdbw zwiazany jest wiec z kwestia, czy zobowigzania wynikajace z uméw (...) sp. z .0. 0. ze spotka
(...) oraz tworcami przeszly w wyniku wydzielenia cze$ci majatku T. Cieplo na pozwang, czy tez nie. Zaakcentowaé
w tym miejscu wypada, co Sadowi Apelacyjnemu wiadomym jest z urzedu, ze w innych procesach zwigzanych z
zaplata z tytulu uzyskanych z wdrozenia wynalazkow korzyséci tj. z powodztwa innego tworcy M. P. i z powodztwa
spoiki (...), w ktérych pozwanym byl wlagnie poprzednik (...) spolki (...), on takze kwestionowal swoja legitymacje,
wywodzac ze zobowiazania z tego tytulu zostaly przejete przez pozwana. Zdaniem sadu oznacza to, ze z wlasnych



dzialan, zwiazanych z niedostatecznie jasnym sprecyzowaniem planu podziatu zar6wno pozwana, jak i jej poprzednik
proébuje wykreowaé swoje zwolnienie od odpowiedzialnoS$ci za zaciagniete w przeszloSci i niezrealizowane do chwili
obecnej zobowigzania. Nie uniemozliwia to jednak dokonania interpretacji umowy i planu podzialu w celu ustalenia,
czy zawarte w nich postanowienia pozwalaja na przypisanie tej odpowiedzialnoéci spolce wydzielonej, czyli pozwanej
W niniejszej sprawie.

Poniewaz poza sporem pozostaje okoliczno$¢, ze(...)sp. z 0.0. w D. przestala istnie¢, a jej majatek zostal przejety
przez T. Cieplo znaczenie dla rozstrzygniecia wskazanego zagadnienia ma tylko plan podziatu spolek. I tak zgodnie
z postanowieniami jego czeSci zatytutowanej ,w zakresie T. Cieplo” w pkt. 1.1. postanowiono, ze spblce przejmujacej
przypadna aktywa i pasywa wchodzace w sktad zorganizowanej cze$ci przedsiebiorstwa (...), obejmujace ogo6t praw
i obowigzkéw zwigzanych bezposérednio z dzialalnoscia (...) N.. Podstawowa zasada dla okreSlenia przejmowanych
skladnikéw byla za$ ta, iz spolce przejmujacej przypadna te skladniki majatku, ktére sa zwiazane z aktualna
dzialalnoScia operacyjna (...) N., co mialo dotyczy¢ takze wszelkich praw, obowigzkéw, naleznosci i zobowigzan
(...) powigzanych z dzialalno$cia (...) N. (pkt. 1.2.). Spoélce przejmujacej mialy wiec przypaéé¢ sktadniki majatku,
prawa, obowiazki, nalezno$ci, zobowiazania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia wprost wymienione (...)
w tablicach 8-12 (pkt. 1.3.1.) lub te ktére nie zostaly tam wymienione ale w inny sposéb sa funkcjonalnie zwigzane z
dzialalnoScig (...) N. (pkt. 1.3.2.3). Z kolei w tablicy nr 8, pod poz. 152-153 zostaly wymienione umowy z (...) sp. z 0.0.
dotyczace wspdlwlasnoéci prawa do patentu i przeniesienia udzialu w prawach do uzyskania patentu na wynalazek
(k.88-102).

Niewatpliwie zasadniczym przedmiotem dzialalnoSci (...) N. bylo wytwarzanie i sprzedaz energii. Korzysci
ekonomiczne z zastosowania wynalazkow twoércow wynikaly z modernizacji kotléw znajdujacych sie w tym
przedsiebiorstwie, sluzacych wlasnie wytwarzaniu tej energii, co jest zwiazane z dzialalno$cia operacyjna
tego podmiotu. Skoro wiec zastosowane rozwiazania w dalszym ciagu shuza podstawowemu celowi istnienia
zorganizowanej czeSci przedsiebiorstwa pozwanej, brak jest jakichkolwiek powodéw, w tym ekonomicznych, do
pozostawienia czeéci zobowigzan wynikajacych z umoéw ze spolka (...) po stronie poprzednika prawnego. Stusznoéc
tej argumentacji potwierdza i to, ze nowy podmiot przejmowal takze zobowigzania funkcjonalnie powigzane z
dzialalnoScig (...) N.. Stad ustalenia sadu pierwszej instancji, ze zobowigzania zwigzane z rozliczeniem korzys$ci
wynikajacych z wdrozenia wynalazkow przeszly na pozwana zasluguje na aprobate i podzielenie, a zarzut apelacji,
ze bylo ono bledne na skutek niedokonania wszechstronnej oceny materialu dowodowego i przekroczenia granic
swobodnej oceny dowodow nie jest trafny.

Przy tej okazji nie mozna nie zauwazy¢, ze pomimo istnienia mozliwosci definitywnego wyjasnienia tej kwestii w
oparciu o postanowienie pkt. 1.4. planu podzialu pomiedzy poprzednikiem prawnym pozwanej i pozwana, o ile jest
ona rzeczywiScie pomiedzy nimi spora, kazdy z tych podmiotéw powotlujac sie na stworzone przez wlasne dzialanie
niejasno$ci, przerzuca ciezar wykazania tej okoliczno$ci na wierzycieli, utrudniajac tym samym dochodzenie przez
nich naleznych im wierzytelno$ci, a dzialanie takie nie powinno znajdowaé akceptacji.

Nastepny zarzut jaki skarzaca postawila sadowi pierwszej instancji w zakresie sposobu prowadzenia postepowania
dotyczyl nieuwzglednienia jej wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegltego z zakresu rachunkowos$ci w celu
oszacowania shusznej proporcji wynagrodzenia powoda do korzysci przedsiebiorcy. Sad odwolawcezy takze w tym
wzgledzie podziela poglad Sadu Okregowego, ze przeprowadzenie tego dowodu nie bylo zasadne, gdyz okreslenie
tego wynagrodzenia lezy w kompetencjach sadu, w zwigzku z czym powtarzanie tej argumentacji jest zbedne. Tylko
dla wzmocnienia tego stanowiska mozna zaznaczy¢, ze takie znaczenie maja okoliczno$ci, w jakich rozwigzanie
zostato dokonane, a w szczegdlnoéci zakres udzielonej tworcy pomocy (art. 11 ust. 5 p.w.p.), ktéra w tym wypadku
praktycznie nie miala miejsca, oraz zakres obowiazkéw pracowniczych twoérey (art. 11 ust. 3 p.w.p.), powdd za$, ani
pozostali tworcy, nie byli pracownikami zadnej z zamawiajacych spoélek. Dodatkowo mozna jeszcze zwroci¢ uwage,
ze wobec okolicznosci jakie mialby ustali¢ biegly przy wykorzystaniu swoich wiadomosci specjalnych tj. unikalnoéci
i oryginalno$ci innowacji oraz ich wplywu na stan przedsiebiorstwa — nie mogl tego dokonaé biegly z zakresu
rachunkowosci, gdyz w tym zakresie nie posiadalby wiadomosci specjalnych, a zatem tak sprecyzowany wniosek
nie powinien byl zosta¢ uwzgledniony. Sad dysponowal zreszta materialem dowodowym na okoliczno$é kondycji



przedsiebiorstwa, w ktérym wdrozenie mialo miejsce, poniewaz okolicznoéci te wyjasnil Swiadek L. W.. Zeznal on, ze
(...) N. udzielala tworcom zadnej pomocy, z wyjatkiem udostepnienia urzadzenia i danych eksploatacyjnych kotléw,
a wdrozenie przyniosto konkretne efekty ekonomiczne, co zreszta zostalo ostatecznie przyznane przez pozwanag, a za
dwa pierwsze okresy rozliczeniowe nawet rozliczone pomiedzy (...), a sp6lka (...). Skoro wiec kondycja finansowa (...)
Nowej pozwalala na rozliczenie sie ze spo6ika (...), to powstaje pytanie dlaczego mialaby nie pozwala¢ na rozliczenie sie
z tworcami wynalazkéw, dzieki ktorym efekty ekonomiczne zostaly uzyskane. Sama wielko$¢ 15% jako wysoko$¢ tego
wynagrodzenia byla zreszta wowczas powszechnie przyjmowana w przedsiebiorstwach energetycznych. Nie istnieja
wiec zadne przestanki pozwalajace na stwierdzenie, ze w tych konkretnych okoliczno$ciach sprawy, sad nie mégt na
ich podstawie ustali¢ stusznej proporcji bez koniecznoSci zasiegania opinii bieglego, co oznacza ze i zarzut naruszenia
art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. nie byt zasadny.

Przy tej okazji trzeba odnie$¢ sie rowniez do zakwestionowania przez skarzaca mozliwosci wykorzystania przy
ustalaniu stlusznej proporcji zeznan Swiadka Z. L. (1), co mialo naruszaé art. 258 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Zauwazy¢
jednak nalezy, ze ustalen tych sad pierwszej instancji — jak podat w uzasadnieniu — dokonat w oparciu o zeznania
Swiadkéw Z. W. i Z. L. i nawet gdyby uznaé, ze stuchajac Swiadka Z. L. wykroczyl poza teze dowodowa, to wystarczajace
w tym wzgledzie bylyby zeznania drugiego ze Swiadkdow, a w stosunku do jego zeznah podniesione zarzuty nie sa trafne.

Poniewaz ustalenie wynagrodzenia dla tworcy jest kwestia stosowania prawa materialnego, ktérego trafno$¢ sad
drugiej instancji bada z mocy art. 378 § 1 k.p.c. z urzedu, mozna jeszcze rozwazy¢ czy oparcie go o art. 22 ust. 2 prawa
wlasno$ci przemyslowej bylo jedynym mozliwym rozwiazaniem.

Rozpoczac trzeba od przypomnienia, ze (...) sp. z 0.0. byla strong czterech uméw o dokonanie projektow wynalazczych
nr (...), nr(...) (...),nr(..) (..), U (...), w ktérych przewidziano dla tworcéw wynagrodzenie w wysoko$ci ustalonej
w odrebnej umowie zgodnie z regulaminami obowigzujacymi u zamawiajacych (k. 16, 20, 24, 28), natomiast na
mocy umowy z (...) sp. z 0.0. z 31 grudnia 2007 r. o przeniesieniu udzialu w prawach do uzyskania patentu
na wynalazek, stala sie wspoluprawniona do patentéw na wynalazki objete umowami o numerach (...), w ktorej
zbywca i nabywca zobowiazali sie do przekazania twércom wynalazku objetego umowa wynagrodzenia zgodnie z
regulaminami dotyczacymi zasad ustalania i wyplaty wynagrodzen dla twércéw na podstawie zasad przyjetych w
swoich przedsiebiorstwach. Tym samym, skoro brak bylo zgody wierzycieli, co najmniej przystapila do dtugu. Tego
samego dnia 31.12.2008 r. zostala takze pomiedzy spétkami zawarta umowa o wspoélnosci prawa do patentu ( (...))
wraz z aneksem (k. 388-40, 43), w ktérym zobowiazaly sie do wykonywania procedury rozliczen wynagrodzen dla
tworcow.

O ile $wiadczenie twbrecow czyli projekt wynalazezy jest Swiadczeniem niepodzielnym, to $wiadczenie drugiej strony —
wynagrodzenie, jest podzielne. Zgodnie zatem z art. 380 § 2 k.c. dluznicy zobowiazani do §wiadczenia podzielnego sa
odpowiedzialni za jego spelnienie solidarnie, jezeli wzajemne $wiadczenie wierzyciela jest niepodzielne, co oznacza,
ze w istocie zaréowno (...), jak i sp. (...) wobec tworcow powinny odpowiada¢ solidarnie. Poniewaz regulamin
wynagradzania istnial tylko u jednego ze zobowigzanych tj. w spolce (...), to twoércom nalezne bylo wynagrodzenie
w okres§lonej tam wysoko$ci, a kwestia rozliczen pomiedzy dluznikami solidarnymi dla uprawnionych nie miala
znaczenia. Jak za§ wynika z zeznan $wiadka Z. L. (k. 170) cze$¢ wynagrodzenia dla twdrcow nie byla mniejsza niz 30%.
Z tego punktu widzenia, nawet gdyby nie przyja¢ wskazanej koncepcji za zasadng, wynagrodzenie na poziomie 15%
osiagnietych korzy$ci miesci sie w tej przewidzianej jedynym istniejacym regulaminem wysokoéci i niewatpliwie nie
przekracza stlusznej proporcji.

Z tych wzgledéw dla prawidlowoSci zastosowania art. 22 ust. 2 prawa wlasnoSci przemyslowej sa takze obojetne
dywagacje pozwanej zwigzane z dzialaniami organéw jej poprzedniczki prawnej, gdyz od ich nieprawidlowych dzialan,
a w szczegolnosci zaniechania ustalenia regulaminu wynagradzania nie moze zosta¢ uzalezniona wysoko$c¢ stusznej
proporcji, poniewaz prowadzitoby to do osiggniecia korzysci z zachowania nie zastugujacego na aprobate.

Pozwana w swojej apelacji podtrzymala takze zarzut przedawnienia roszczenia, odwolujac sie do naruszenia art.
118 k.c., a w szczegdlnosci rozumienia pojecia Swiadczenie okresowe. Takze w tym wzgledzie sad drugiej instancji



podziela wywody Sadu Okregowego odnoénie zakwalifikowania wynagrodzenia tworcow wynalazku jako §wiadczenia
jednorazowego, cho¢ mozliwego do spelienia w czeéciach. Jak stanowil bowiem art. 22 ust. 3 prawa wlasnosci
przemystowej w brzmieniu obowigzujacym do 1.12.2015 r. (stosowany z mocy ogolnej reguly art. XXVI przepiséw
wprowadzajacych kodeks cywilny do stosunkéw prawnych powstalych przed wyj$ciem w zycie ustawy) jezeli umowa
nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wyplaca sie w catosci (...), lub w cze$ciach, w ciggu dwoch miesiecy po uplywie
kazdego roku od uzyskania tych korzyéci, jednak nie dluzej niz przez 5 lat. Rozwigzanie to jest w zasadniczej czeSci
powtdrzeniem regulacji z art. 94 ustawy prawo wynalazcze, ktory przewidywatl wyplate wynagrodzenia za wynalazek
pracowniczy corocznie, za okres faktycznego stosowania, jednakze nie dluzej niz za okres pierwszych pieciu lat
stosowania. W przepisie tym jeszcze wyrazniej zaznaczona byla ,,okresowo$¢” tego Swiadczenia i pomimo tego Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 16.01.1974 r. (Il PR 362/73) stangl na stanowisku, ze roszczenie o to wynagrodzenie nie
jest Swiadczeniem okresowym, o ktérym mowa w art. 118 k.c. i ulega dziesiecioletniemu przedawnieniu. Wyjasnil przy
tym, ze od roszczenia okresowego (renty, odsetek, czynszu itp.) r6zni sie tym, ze jego poszczegodlne skladniki zalicza sie
na poczet jednego $wiadczenia, a dla istnienia $wiadczenia okresowego konieczne jest stwierdzenie, ze w ramach tego
samego stosunku zobowigzaniowego dluznik ma speié szereg $wiadczen jednorazowych, ktére moga nie skladaé sie
na calo$¢ z géry okreslong. Poglad ten zdaniem Sadu Apelacyjnego w dalszym ciggu zachowal aktualnos$é, zwlaszcza
ze — jak juz kilkukrotnie podkre§lono — poprzednicy prawni pozwanej uchylili sie od zawarcia z twoércami umowy
dotyczacej wynagrodzenia, w ktérej moglby zosta¢ uregulowany sposéb wyplaty wynagrodzenia.

Dodatkowo nawet gdyby jednak przyjaé, ze bylo to §wiadczenie okresowe, to podniesienie przez pozwang zarzutu
przedawnienia w okoliczno$ciach niniejszej sprawy jest naduzyciem prawa. Z zeznan 6wczesnego Prezesa spolki
(...)wynikalo bowiem, ze tworcy na jego wniosek zgodzili sie nie zada¢ wynagrodzenia do czasu poprawy sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa, czyli co najmniej do roku 2010, nastepnie za$ na skutek dziatan organéw poprzednikow
prawnych pozwanej nie doszlo nie tylko do uregulowania wynagrodzenia, ale nawet zawarcia stosownej umowy, a po
wydzieleniu cze$ci majatku i przejeciu go przez pozwang, podmioty uczestniczace w tym wydzieleniu ,,przerzucaly”
sie odpowiedzialno$cia. Z tych wszystkich wzgledow nie znalazl uznania sagdu odwolawczego zarzut naruszenia art.
118 k.c.

Ze wzgledu na fakt, ze tworcy z zawartych umow mogli wyciggnaé wniosek, ze przysluguje im tylko prawo do
wynagrodzenia bez blizszego okre$lenia jego zasad, mogli oni skonkretyzowa¢ swoje zadania w wezwaniu do zaplaty,
traktujac swoje roszczenie jako bezterminowe (art. 455 k.c.), co powdd uczynil zakreSlajac termin do spelienia
$wiadczenia na 30.05.2015 r. Zasadzenie odsetek co najmniej od tej daty bylo wiec prawidlowe. Nie mozna bowiem
uznac za zasadne stanowiska pozwanej, ze skoro wynagrodzenie zostalo ustalone przez sad zgodnie z art. 22 ust. 2
p-w.p. w odniesieniu do stusznej proporcji, to dopiero z ta chwila nalezne byly ewentualne odsetki. Ustalenie sadu w
tym wzgledzie mialo bowiem jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny, zwlaszcza wobec okreélenia przez
ustawodawce w sposob wyrazny terminu platnoSci wynagrodzenia w ust. 4 art. 22 prawa wlasnosci przemystowej,
co oznacza, ze i zarzut zwigzany z naruszeniem przez sad pierwszej instancji art. 481 § 1 k.c. nie mo6gl odnie$é
oczekiwanego skutku.

Reasumujgc, skoro zaden z podniesionych przez skarzaca zarzutéw nie okazal sie zasadny, jej apelacja z mocy art. 385
k.p.c. podlegala oddaleniu.

O kosztach postepowania apelacyjnego sad orzekl kierujac sie wynikajaca z art. 98 k.p.c. zasadg odpowiedzialnoéci za
wynik procesu i zasadzil na rzecz powoda koszty postepowania apelacyjnego w wysoko$ci wynikajacej z przepisu § 2
pkt 7w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 paZzdziernika 2015 r. w sprawie optat
za czynnoS$ci adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).
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