Sygn. akt I C 254/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 roku

Sad Okregowy w Gliwicach I Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczaca: SSO Lucja Oleksy-Miszczyk
Protokolant: protokolant sadowy Wioleta Motyczka

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Gliwicach
sprawy z powodztwa A. H.

przeciwko (...) S.A.wG.

o ochrone praw autorskich

1) oddala powbdztwo;

2) zasgdza od powoda A. H. na rzecz pozwanego (...) S.A. w G. kwote 3.617 (trzy tysiace szeSéset siedemnascie) ztotych
tytulem zwrotu kosztow procesu.

SSO Lucja Oleksy-Miszczyk

Sygnatura aktI C 254/15

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 8 maja 2015r. pow6d A. H. wnibst o zasgdzenie na jego rzecz od pozwanego (...) SA w G.
kwoty 67.442,- z}. z ustawowymi odsetkami od 23.03.2004r. W uzasadnieniu powdd podal, ze jest wspoltworea
w 45% projektu wynalazczego pod nazwa (...). Projekt zostal zgloszony do Urzedu Patentowego w dniu (...) przez
Przedsiebiorstwo (...), a patentu udzielono w dniu (...). Pozwany jest nastepca prawnym wiasciciela patentu (...) SA,
ktory korzystal z wynalazku przez 15 lat. Dnia 23 marca 2004r. (...) SA przelaly na rzecz powoda kwote 109.256,50
z}. tytulem wynagrodzenia naleznego jako wspottworcy wynalazku. Kwota wynagrodzenia wynikata z (...) przez
Przedsiebiorstwo ze stosowania wynalazku. Z arkuszem obliczeniowym powod zapoznal sie niedawno poniewaz jego
wyniki byly wbrew regulaminowi utajnione. Zdaniem powoda arkusz nie wykazuje siedmiomiesiecznego okresu
korzystania z wynalazku od 30 czerwca 1998r. do 9 lutego 1999r. Nadto w arkuszu zawyzono koszty ogblnozakladowe,
ktoére nastepnie sztucznie obciazyly efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku zastosowania wynalazku. Zdaniem
powoda obciazenie efektéw ekonomicznych wynikajacych z zastosowania wynalazku powinno dotyczy¢ jedynie tych
kosztow ogolnozakladowych , ktorych by nie bylo, gdyby produkeji nie wdrozono. Zysk netto kalkulacji za stosowanie
wynalazku zostal sztucznie zanizony o co najmniej 100%, a co za tym idzie zanizone zostalo wynagrodzenie tworcow.
Domagajac sie kwoty 67.442, zt. powod domagal sie zaplaty polowy naleznej mu drugiej cze$ci wynagrodzenia bez jego
zanizenia przez podwajanie kosztow uzyskiwania efektu ekonomicznego przez przedsiebiorstwo stosujace wynalazek.



Zaznaczyl, ze w dniu 24 marca 2014r. zlozyl wniosek o zawezwanie do proby ugodowej , zakoniczonej dnia 22 maja
2014r. stwierdzeniem niemozno$ci zawarcia ugody.

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2016r. powdd sprecyzowal zadanie w ten sposob, ze wniost o zasadzenie dochodzone;j
kwoty jak wynagrodzenia za wynalazek za okres od 1 lipca 1996r. do 30 czerwca 2001r. (k. 147).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniost o oddalenie powddztwa w calo$ci. Podniost zarzut przedawnienia roszczenia
i powolujac sie na dolgczone do pozwu zarzadzenie Prezesa Zarzadu z dnia 3 lipca 1993r.w sprawie postepowania
w sprawach dotyczacych projektéw wynalazczych oraz wlasnosci przemystowej wywodzil, ze wyplata naleznego
wynagrodzenia stala sie wymagalna w terminie 2 miesiecy od daty zakonczenia ostatniego — 5 go roku korzystania
z wynalazku przez pozwanego tj. w dniu 31 sierpnia 2001r., a tym samym roszczenie przedawnilo sie 31 sierpnia
2001r. Pozwany przyznal, ze jest nastepca prawnym Przedsiebiorstwa (...) SA w G. oraz , ze powdd jest wspdltworca
w 45 % wynalazku opisanego w pozwie. Podniost jednak, ze powéd w zaden sposob nie wykazal ani nawet nie
uprawdopodobnil wysoko$ci dochodzonego w pozwie roszczenia. Podnosil réwniez, iz rozwazenia wymaga czy z uwagi
na zwiazek naleznego powodowi wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku ze stosunkiem pracy roszczenia powoda
nie powinny by¢ przedmiotem rozpoznania przez sad pracy (odpowiedzZ na pozew k.51).

Sad ustalil co nastepuje:

Pow6d byl pracownikiem poprzednika prawnego pozwanego Przedsiebiorstwa (...) SA w G. (dalej zwane
Przedsiebiorstwem ). Umowa nr (...) powdd oraz Z. K., M. K., H. C., G. C. i J. P. przeniesli na Przedsiebiorstwo
prawo do uzyskania patentu na projekt wynalazczy pt. (...) — zgloszony w (...) dnia 30.10.1995r. zZa numerem
ewidencyjnym (...). W umowie strony nie ustalily sposobu wynagrodzenia tworcow za korzystanie z wynalazku.
W pkt 3 umowy zaznaczono, ze przeniesienie prawa do uzyskania patentu nastepuje nieodplatnie w zamian za
udzielong przez Przedsiebiorstwo pomoc techniczng twércom (umowa (...) k. 10 akt). Wynagrodzenie to wyplacane
bylo w oparciu o zarzadzenie Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa (...) Spétka Akcyjna w G. z dnia 3 lipca 1993r.
w sprawie postepowania w sprawach dotyczacych projektéw wynalazczych oraz wlasnoéci przemyslowej znak
(...) (zarzadzenie k. 27 akt).Kwestie wynagrodzenia twoércow regulowat rozdzial VII zarzadzenia. Wynika z niego
m.in., ze o ile umowa nie stanowi inaczej wynagrodzenie ustala Przedsiebiorstwo w stusznej proporcji do korzysci
uzyskiwanych przez Przedsiebiorstwo z tego tytulu. Wysokoé¢ wynagrodzenia ustalana byla trzema metodami tj.:
na podstawie wymiernych korzysci uzyskiwanych z projektu wynalazczego , na podstawi e korzysci ustalonych w
sposob szacunkowy, na podstawie korzysci niewymiernych albo na podstawie umowy z tworca (pkt 2 i 4 rozdzialu
VII zarzadzenia). Zgodnie z pkt 3 rozdzialu VII zarzadzenia wynagrodzenie za projekt wynalazczy wyplacane bylo
za okres faktycznego korzystania z tego projektu , nie dtuzej niz: a)dwa lata za projekt racjonalizatorski, b)trzy lata
za wzor uzytkowy, c¢ )pie¢ lat za wynalazek. W braku odmiennej umowy wynagrodzenie wyplacane mialo byé¢ w
ratach tj. w terminie dwoch miesiecy od zastosowania projektu wynalazczego (uzyskania pierwszych korzysSci przez
stosujacego) w wysokoSci nie wyzszej niz 50% przewidywanego wynagrodzenia za pierwszy rok korzystania z projektu
wynalazczego , w terminie dwoch miesiecy po uplywie pierwszego roku uzyskiwania korzyéci z projektu wynalazczego
i w terminie dwoch miesiecy po upltywie drugiego i kolejnego roku uzyskiwania korzysci z projektu wynalazczego
(pkt 10 rodz. VII zarzadzenia). Wysoko$¢ wynagrodzenia uzalezniona byla rowniez od rodzaju zgloszonego projektu
wynalazczego i w stosunku do wynalazkéw i wzoréw uzytkowych ksztaltowala sie odmiennie niz w stosunku do
projektow racjonalizatorskich. Okresélona byla tabela wysoko$ci wynagrodzen stanowiaca zalacznik do powotanego
wyzej zarzadzenia Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa (tabela wysoko$ci wynagrodzen k. 33).

W 1996r. w chwili zawierania umowy przez powoda i pozostalych wspoltwércow z Przedsiebiorstwem umowy o
przeniesienie prawa do uzyskania patentu wynalazek byl juz gotowy w tym sensie, ze byto to kompletne rozwigzanie
techniczne nadajace sie do zastosowania i przygotowane do zgloszenia w Urzedzie Patentowym. PéZniejsze zmiany
jakie w tym rozwiazaniu zostaly wprowadzone byly zwigzane z zapotrzebowaniem dotyczacym jego zastosowania
w ramach umowy zawartej przez Przedsiebiorstwo z innym podmiotem tj. Zakladami (...) (okoliczno$¢ niesporna
— o$wiadczenie powoda na rozprawie w dniu 18 lutego 2016r. k. 146). Pomimo tego powdd przez pierwsze dwa
lata stosowania wynalazku tj. od 1 lipca 1996r. do 30 czerwca 1998r. otrzymywal wynagrodzenie jak za projekt



racjonalizatorski. Nastepnie wynagrodzenie bylo wyliczone za okres od 9 lutego 1999r. do 30 czerwca 1999r. za trzeci
rok stosowania wynalazku, od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r. za czwarty rok stosowania wynalazku i od 1 lipca
2000r. do 30 czerwca 2001r. za pigty rok stosowania wynalazku ( arkusz obliczeniowy efektow uzyskanych k. 38).

Wynalazek zostal zgloszony do Urzedu Patentowego w dniu (...) , a patentu udzielono decyzja z dnia (...). pod numerem
(...) (decyzja Urzedu Patentowego k. 7).

W dniu 24 marca 2014r. powdd zlozyl w Sadzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zawezwanie pozwanego do
préby ugodowej, domagajac sie zaplaty kwoty 245.972,31 zl, w tym kwoty 109.256,50 zl tytulem wynagrodzenia za
korzystanie z wynalazku i kwoty 136.715,81 z} tytulem skapitalizowanych odsetek. Do zawarcia ugody nie doszlo (akta
I Co 61/14 Sadu Rejonowego w Gliwicach).

Opisany wyzej stan faktyczny Sad ustalil w oparciu o niesporne twierdzenia stron i powolane wyzej dokumenty,
ktérych autentyczno$¢ i wiarygodno$¢ nie byla w zaden sposéb kwestionowana (spor dotyczacy treéci arkuszy
obliczeniowych za poszczegolne lata stosowania wynalazku dotyczyl wylacznie wysoko$ci ujawnionych w nich kosztow
ogoblnozakladowych, a nie okresoéw za jakie zostaly sporzadzone). Dokonane na tej podstawie ustalenia okazaly sie
wystarczajace dla rozpoznania sprawy.

Sad zwazyl co nastepuje:

Odnoszac sie do sugestii strony pozwanej, iz postepowanie w niniejszej sprawie powinno odbywac¢ sie przed sadem
pracy, Sad zwazyl, ze kwestia rodzaju postepowania w jakim toczy¢ sie winna sprawa o wynagrodzenia za korzystanie
z projektu wynalazczego nalezy do uwarunkowan procesowych, a nie stosunkéw materialnoprawnych stron i nie
ma do niej zastosowania zasada intertemporalna wyrazona w art. 315 ust. 2 ustawy prawo wlasnos$ci przemyslowej
(postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 14 pazdziernika 2013r., sygn. II PZ 25/13). Zgodnie z art. 284 obecnie
obowiazujacej ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego
rozpatrywane sa w trybie postepowania cywilnego na zasadach ogdlnych.

Przechodzac do merytorycznej oceny zasadnosci roszezenia Sad uznal, iz w pierwszej kolejnoSci nalezalo rozwazy¢
podniesiony przez strone pozwana zarzut przedawnienia.

Przepisy ustawy o wynalazczo$ci z dnia 19 pazdziernika 1972r. ani przepisy obecnie obowigzujgcej ustawy Prawo
wlasno$ci przemyslowej z dnia 30 czerwca 2000r. nie zawieraja odrebnych regulacji dotyczacych przedawnienia
roszczen, zatem zastosowanie w niniejszej sprawie znajda normy zawarte w art. 117 i nast. kodeksu cywilnego.

W mysl art. 118 k.c. jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat dziesieé, a dla
roszczen o $wiadczenia okresowe oraz roszczen zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej — trzy lata.
Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym roszczenie stalo sie wymagalne ( art. 120 § 1zd. 1 k.c.).

Zgodnie art. 315 ust. 2 aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej z dnia 30 czerwca 2000r. do
stosunkow prawnych powstatych przed dniem wejs$cia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe. Zar6wno
zawarcie umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu, jak i zgaszenie wniosku o udzielnie patentu nastapito
przed wejSciem w zycie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. W tej sytuacji do oceny stosunku prawnego laczacego strony
nalezy stosowaé przepisy ustawy o wynalazczo$ci z dnia 19 pazdziernika 1972r.

Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu zawarta przez twércow wynalazku z Przedsiebiorstwem znajduje
opacie w art. 20 ust 3 ustawy o wynalazczo$ci, ktory w chwili zawierania umowy tj. w roku 1996 miat brzmienie: W
przypadku dokonania wynalazku przez tworce przy pomocy podmiotu gospodarczego, podmiotowi temu przystuguje
prawo korzystania z wynalazku we wlasnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony moga ustali¢, ze prawo do
uzyskania patentu na taki wynalazek przystuguje w caloéci lub czeSci podmiotowi gospodarczemu. Zgodnie z art. 98a
ustawy o wynalazczo$ci w jego 6wczesnym brzmieniu twdrca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z
tego wynalazku przez podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi 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 (art. 98 a ust. 1 ustawy) Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1,
ustala podmiot gospodarczy w stusznej proporcji do korzySci uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot (art.98 a
ust. 2 ustawy).

Art. 98 a ust. 3 ustawy o wynalazczo$ci okreslat ogblne zasady dotyczace wymagalnoSci roszczenia wynagrodzenia
i przewidywal, ze jezeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, z zachowaniem
zasady okreSlonej w ust. 2, wyplaca sie w caloSci najp6zniej w ciggu dwoch miesiecy po uplywie roku od dnia
uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku lub w czeSciach w ciaggu dwoch miesiecy po uplywie kazdego roku
uzyskiwania korzySci z wynalazku. Jak juz wskazano wyzej, umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu
zawarta przez tworcoOw wynalazku z Przedsiebiorstwem nie okre$lala zasad wynagradzania tworcow. Bezsporne
bylo miedzy stronami, ze do naleznego twoércom wynagrodzenia zastosowanie mialo Zarzadzenie Prezesa Zarzadu
Przedsiebiorstwa z dnia 3 lipca 1993r., zgodnie z ktéorym wynagrodzenie za wynalazek wyplacane mialo by¢ nie dtuzej
niz piet lat, w terminie dw6ch miesiecy od zastosowania projektu wynalazczego (uzyskania pierwszych korzySci przez
stosujacego) w wysokoSci nie wyzszej niz 50% przewidywanego wynagrodzenia za pierwszy rok korzystania z projektu
wynalazczego, w terminie dwdch miesiecy po uptywie pierwszego roku uzyskiwania korzysci z projektu wynalazczego
i w terminie dwbch miesiecy po uplywie drugiego i kolejnego roku uzyskiwania korzysci z projektu wynalazczego.
Termin wymagalnos$ci roszczenia nastepowal zatem co do pierwszej naleznej powodowi transzy wynagrodzenia z
uplywem dwdch miesiecy od daty uzyskania przez Przedsiebiorstwo pierwszych korzySci z zastosowania wynalazku ,
a co do kolejnych transz z uptywem dwoch miesiecy od zakonczenia kazdego kolejnego roku jego stosowania, przy
czym wynagrodzenie nalezne bylo za okres pieciu lat stosowania wynalazku.

W ocenie Sadu dla okre$lenia dat wymagalnoSci roszczenia nie maja znaczenia zdarzenia takie jak data zgloszenia
wniosku o udzielenie patentu, uzyskanie patentu czy tez daty faktycznej wyplaty wynagrodzenia — ani ustawa,
ani powolywane wyzej Zarzadzenie Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa, ani umowa stron nie uzalezniaja daty
wymagalnoSci roszczenia od tych zdarzen. Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczo$ci wynalazkiem podlegajacym
opatentowaniu jest nowe rozwigzanie o charakterze technicznym, nie wynikajace w spos6b oczywisty ze stanu techniki
i mogace sie nadawa¢ do zastosowania. Projekt, ktérego wspoltworea byl powdd taki charakter mial juz w chwili
zawarcia umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu. Projekt ten zostal zreszta niezwlocznie wdrozony, a jego
wdrozenie przyniosto efekty ekonomiczne, na podstawie ktérych powod wylicza swoje roszczenia za okres od 1 lipca
1996r. do 30 czerwca 2001r., domagajac sie przyznania mu czedci naleznego wynagrodzenia za wynalazek.

Data wymagalno$ci ostatniej, najpdzniej naleznej cze$ci wynagrodzenia (za piagty rok korzystania z wynalazku) to
dwa miesigce po uplywie piatego roku korzystania z niego przez Przedsiebiorstwo. Piaty rok korzystania przez
Przedsiebiorstwo z wynalazku zakonczyl sie z dniem 30 czerwca 2001r. Data wymagalnoSci roszczenia tej czeSci
wynagrodzenia byl zatem 30 sierpnia 2001r. (art. 112 k.c.) i z tym dniem rozpoczal bieg dziesiecioletni termin
przedawnienia okre$lony w art. 118 k.c. Termin ten uplynat z dniem 30 sierpnia 2011r. (podobna ocena kwestii
wymagalnoSci roszczen o wynagrodzenie za korzystnie z projektu wynalazczego i przedawnienia tego roszczenia :
Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, C.H. Beck 2014 — komentarz do art. 22).

Nawet gdyby przyjac, iz od daty wejscia w zycie ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, tj. od dnia 22 sierpnia 2001r.,
do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku znajdujg zastosowanie tej ustawy, to kwestia wymagalno$ci roszczenia
o wynagrodzenie i terminu jego przedawnienia przedstawialaby sie w tozsamy sposoéb. Zgodnie z art. 22 ust 3 tejze
ustawy jezeli umowa nie stanowi inaczej wynagrodzenie wyplaca sie w caloSci, najpozniej w ciggu dwoch miesiecy po
uplywie roku od dnia uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku lub w cze$ciach w ciagu dwoch miesiecy po uplywie
kazdego roku od uzyskania tych korzysci, jednak nie dluzej niz przez 5 lat. Analiza tego przepisu i treSci umowy o
przeniesienie prawa do uzyskania patentu oraz Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa rowniez prowadzi do
wniosku iz ostatnia rata wynagrodzenia stala sie wymagalna w dniu 30 sierpnia 2001r. i z tym dniem rozpoczal bieg
dziesiecioletni termin przedawnienia.



Zawezwanie pozwanego do proby ugodowej mialo miejsce w dniu 24 marca 2014r., a wiec juz po uplywie terminu
przedawnienia, nie moglo zatem odnie$ skutku w postaci jego przerwania.

Jako, ze roszczenia powoda okazaly sie przedawnione prowadzenie postepowania dowodowego na okolicznoéc
wysoko$ci roszczenia okazalo sie zbedne , stad tez Sad pominal w ustaleniach faktycznych sporne kwestie zwiane z
prawidlowoscig wyliczenia naleznego powodowi wynagrodzenia, efektéw ekonomicznych uzyskanych z zastosowania
wynalazku i wyliczenia obcigzajacych je kosztoéw ogdlnozakladowych (art. 227 k.p.c.).

Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 k.p.c. w zwiazku z § 6 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia
28 wrzesnia 2002r. w sprawie oplat za czynnoSci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow
pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.

SSO Lucja Oleksy-Miszczyk



