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Roszczenie tworcy wynalazku pracowniczego
o0 podwyzszenie wynagrodzenia

Dos$c¢ czesto Klienci zwracajg si¢ do nas z pytaniami dotyczacymi kwestii wynagro-
dzenia twércy wynalazku pracowniczego, zwiaszcza w kontekscie roszczenia z art. 23
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (dalej jako PWP). W
tym wydaniu Raportu Prawnego WTS sprébujemy rozwiaé wszystkie Paristwa watpliwosci
w tym zakresie.

Zaczniemy od zwieztego przedstawienia podstawowych regulacji dotyczacych wy-
nalazku pracowniczego w prawie polskim i przesledzimy regulacje dotyczgce wynagro-
dzenia jego twoércy. Nastepnie przedstawimy naszg analize powddztwa o podwyzszenie
wynagrodzenia, ktére reguluje art. 23 PWP. Badajac przestanki jego zastosowania, zwré-
cimy szczeg6lng uwage na wypadek, w ktérym kwestia wynagrodzenia zostata uprzednio
uregulowana w umowie, i podpowiemy, w jaki sposdb pracodawca moze uwolni¢ sie od
pewnego zwigzanego z tym przepisem ryzyka.
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Wynalazek pracowniczy

Na wstepie wyjasnijmy pokrétce, jak w polskim systemie rozumiany jest wynalazek
pracowniczy i jaki rezim prawny znajduje do niego zastosowanie. Zaczg¢ nalezy od przy-
toczenia regulacji art. 11 ust. 3 PWP, wprowadzajgcego kluczowy wyjatek od ogoélnej regu-
ty, ze prawo do uzyskania patentu na wynalazek przystuguje tworcy, ktéra to zostata ujeta
w art. 11 ust. 1. Ot6z, w razie dokonania wynalazku (ewentualnie wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego) w wyniku wykonywania przez twérce obowigzkow ze sto-
sunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o ktérym mowa w ust. 1, przystu-
guje pracodawcy lub zamawiajgcemu, chyba ze strony ustality inaczej. Nalezy wy-
raznie zaznaczy¢, ze w takiej sytuacji nie dochodzi do przeniesienia prawa; prawo auto-
matycznie powstaje po stronie pracodawcy lub zamawiajgcego.

Omawiany przepis postuguje sie pojeciami, ktére definiowane sg na gruncie prawa
pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy). Dla porzgdku warto wiec przy-
toczyé¢, ze jako pracodawce rozumieé bedziemy jednostkg organizacyjna, choc¢by nie po-
siadata osobowosci prawnej, a takze osobe fizyczng, jezeli zatrudniajg one pracownikow
(art. 3). Pracownikiem bedzie natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
powotania, wyboru, mianowania lub spétdzielczej umowy o prace (art. 2). Stosunek pracy
zas definiowany jest w ten sposob, ze przez jego nawigzanie pracownik zobowigzuje sie
do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do za-
trudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 ust. 1); nalezy przy tym zaznaczy¢, ze
zatrudnienie w okreslonych w ten sposdb warunkach jest zatrudnieniem na podstawie sto-
sunku pracy, bez wzgledu na nazwe zawartej przez strony umowy (art. 22 ust. 2). Pamieg-
tac trzeba rowniez, ze przepis art. 11 ust. 3 PWP nawigzuje rowniez do innych umow i po-
stuguje sie w odniesieniu do nich pojeciem ,zamawiajacego” — w komentarzu pod redak-
cja prof. Sienczyto-Chlabicz wskazuje sie, ze powinno ono by¢ rozumiane ,szeroko, za-
rowno jako zamawiajgcego dzieto, zleceniodawce, jak i kazdg inng osobe, ktéra na mocy
umowy jest wierzycielem Swiadczenia polegajgcego na dokonaniu wynalazku lub wzoru.”

Zwrot ,w wyniku wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy albo z realizacji innej
umowy” wyjasniany i rozwijany byt w literaturze oraz orzecznictwie. Tak np. Izba Pracy,
Ubezpieczen Spotecznych i Spraw Publicznych Sadu Najwyzszego w wyroku z dnia 8
marca 2010 r. (sygn. Il PK 260/09) stwierdzita, ze ,samo wykorzystanie w pracach badaw-
czych wiedzy, doSwiadczenia i umiejetnosci nabytych w zwigzku z wykonywaniem obo-
wigzkéw pracowniczych nie oznacza, ze projekt badawczy jest wynikiem wykonywania
obowigzkdéw ze stosunku pracy rozumieniu art. 11 ust. 3”; konieczne jest wykazanie, ze
»Wykonywanie obowigzkéw pracowniczych odbywa sie na koszt pracodawcy, w ra-
mach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i
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osobowego”. Miarodajny jest oczywiscie sam moment dokonania wynalazku: regulacja
art. 11 ust. 3 nie obejmuje wynalazkéw dokonanych przez pracownika przed rozpoczeciem
lub po zakonczeniu stosunku pracy; nalezy pamietac, ze interesuje nas w tym wypadku,
kiedy wynalazek zostat dokonany (czyli zaczat wypetnia¢ przestanki zdolnosci patentowe;,
o ktérych mowa w art. 24), a nie w ktbrym momencie nastgpito jego ujawnienie.

Trzeba jednak pamietaé rowniez o tym, ze przepis art. 11 ust. 3 PWP nie ma cha-
rakteru bezwzglednie obowigzujgcego. Strony umowy mogg wiec odmiennie rozstrzygnaé
te kwestie. Jak jednak zauwaza sie w komentarzu do ustawy PWP pod red. prof. Sienczy-
to-Chlabicz, swoboda stron w tym zakresie ulega pewnym ograniczeniom, zwazywszy na
Jresé art. 11 ust. 1 (...) i enumeratywnie sformutowane wyjatki od tego przepisu”; a co za
tym idzie, ,niewazna bedzie umowa migdzy pracodawcg a pracownikiem (odpowiednio
zamawiajgcym i przyjmujgcym zamowienie), w ktorej jako uprawniona do uzyskania prawa
wskazana zostanie osoba trzecia”.

Wynagrodzenie twércy wynalazku pracowniczego

Szczegbtowe regulacje w zakresie wynagrodzenia twércy wynalazku pracownicze-
go przewiduje art. 22 PWP. Przede wszystkim nalezy wiec zaznaczy¢, ze — zgodnie z
0g6lng zasadg — w braku odmiennego porozumienia stron, twérca wynalazku pra-
cowniczego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez
przedsiebiorce, gdy prawo korzystania z wynalazku badz prawo do uzyskania paten-
tu przystuguje przedsiebiorcy na podstawie analizowanego powyzej art. 11 ust. 3
(art. 22 ust. 1). Warto nadmieni¢, ze prawo do wynagrodzenia (rébwniez w razie nieuregu-
lowania tej kwestii w inny spos6b w umowie) bedzie przystugiwato takze w innych naste-
pujacych przypadkach, do ktérych nawigzuje wskazany przepis:

+ Wynalazek zostat dokonany przez twérce przy pomocy przedsiebiorcy i przedsiebiorca
moze korzystaé z niego we wiasnym zakresie (art. 11 ust. 5);

+ Wynalazek zostat przekazany przedsigbiorcy do korzystania i przedsigbiorca przyjat wy-
nalazek do wykorzystania, o czym w nalezytym terminie poinformowat tworce (art. 21).

Przepis art. 22 reguluje rowniez kwestie wysokosci wynagrodzenia — jezeli strony
nie dokonaty innych ustalenn w tym zakresie, wynagrodzenie ustala sie w stusznej proporc;ji
do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku, z uwzglednieniem okolicznoéci, w jakich wynala-
zek zostat dokonany, a w szczeg6lnosci zakresu udzielonej twdrcy pomocy przy dokona-
niu wynalazku oraz zakresu obowigzkéw pracowniczych twércy w zwigzku z dokonaniem
wynalazku (art. 22 ust. 2). Wyptata wynagrodzenia powinna nastgpi¢ w catosci lub w cze-
Sciach — ponownie jednak strony moga wprowadzi¢ pomiedzy sobg odmienne uzgodnie-
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nia (art. 22 ust. 3). Ponadto ustawodawca precyzuje, kiedy powinna nastgpi¢ wyptata wy-
nagrodzenia: najp6zniej w terminie 2 miesiecy od uzyskania pierwszych korzysci z wyna-
lazku, przy czym jezeli wyptata nastepuje w czesciach: wyptata pierwszej czesci musi byé
dokonana tak samo w ciggu 2 miesiecy od uzyskania pierwszych korzysci, za$ pozostaty-
ch — najpdzniej w terminie 2 miesiecy po uptywie kazdego kolejnego roku, jednak nie
diuzszym niz 5 lat od momentu uzyskania pierwszych korzysci (art. 22 ust. 4). Nalezy przy
tym doda¢d, ze Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. | PK 107/17)
uznat, ze wynagrodzenie dla twércy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez
przedsiebiorce ustalone na podstawie art. 22 ust. 2 ma charakter jednorazowy — co
oznacza, ze bedzie stosowac sie do niego wtasciwy dla tego rodzaju swiadczen okres
przedawnienia: art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w obecnym
brzmieniu okresla ten termin na 6 lat (przed ostatnig nowelizacjg byto to 10 lat).

Dyspozytywny charakter przepiséw dotyczacych wynagrodzenia

Warto podkresli¢ raz jeszcze kluczowg wtasciwos¢ omawianych regulacji w zakre-
sie wynagrodzenia — choc€ juz o niej wspominaliSmy, pragniemy zwroci¢ Parnstwu na nig
szczegblng uwage. Dyspozytywny charakter przepiséw dotyczacych wynagrodzenia
oznacza, ze ich zastosowanie moze by¢ wytaczone lub ograniczone wolg stron.
Strony majg wiec pewng swobode w zakresie okreslenia wiasnych praw i obowigzkéw: w
umowie pomigdzy pracodawcg a pracownikiem-tworcg wynalazku kwestia wynagrodzenia,
jego wysokosci, sposobu i terminu wyptaty moze byé uregulowana inaczej niz wskazujg na
to przytaczane przepisy PWP. Co wiecej, samo prawo do wynagrodzenia nie jest bez-
wzgledne.

Postanowienia umowne beda mialy pierwszenstwo przed ustawa. Podobnie
Sad Najwyzszy w przywotywanym juz powyzej wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. wskazat,
ze ,pierwszenstwo ustalen umownych wynika wprost z tresci przepiséw, w ktdérych usta-
wodawca zawart zastrzezenie: ze wynagrodzenie nalezy sie tworcy, «jezeli strony nie
umowity sie inaczej», jego wysokos¢ ustala sgd, «jezeli strony nie uzgodnity wysokosci
wynagrodzenia», oraz ze «jezeli umowa nie stanowi inaczej», wynagrodzenie wyptaca sig
w catosci lub w czesciach w terminach wskazanych przez ustawodawce”.

Roéwniez komentarzu pod red. prof. Siericzyto-Chlabicz wyraznie eksponuje sie
dyspozytywny charakter przepisow dotyczacych wynagrodzenia, gdzie zaznacza sig, ze
,W granicach swobody umow strony mogg uksztattowac przestanki uzyskania prawa do
wynagrodzenia, zasady ustalania jego wysokosci (np. wynagrodzenie ryczattowe lub pro-
porcjonalne do zysku przedsigbiorcy) oraz zasady i terminy jego wyptacania”.
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Roszczenie z art. 23 PWP

Zgodnie z art. 23 PWP, wynagrodzenie twoércy wynalazku (lub wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego) okreslone i wyptacone na podstawie przepiséw art. 22
ust. 2 i ust. 3 powinno by¢ podwyzszone, jezeli korzysci osiagniete przez przedsie-
biorce okaza sie znaczaco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia
wyptaconego wynagrodzenia.

Analizujgc ten przepis, przede wszystkim musimy jasno okresli¢, jakie sg przestanki
jego zastosowania. Ot6z, konieczne bedzie stwierdzenie, ze mamy do czynienia z
niedoszacowaniem korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia wynagrodzenia —
przy czym wymaga sie, by to niedoszacowanie byto ,znaczace”. Warto tez zauwazy¢, ze
punktem odniesienia sg tutaj korzysci wtasnie, a dla rozstrzygniecia, czy przepis art. 23
znajdzie zastosowanie, nie ma znaczenia, w jakiej proporcji do rzeczywiscie odniesionych
korzysci pozostaje wynagrodzenie. Ustawodawca nie sformutowat przy tym zadnych sz-
czegobtowych dyrektyw, wedtug ktérych miataby byé dokonywana ocena, ze osiggniete
korzysci sg znaczgco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia wynagro-
dzenia. Sad Apelacyjny w kodzi wypowiedziat sie w tej kwestii w wyroku z dnia 24 lutego
2016 r. (sygn. | ACa 1169/15): stwierdzit on, ze ,,w praktyce, zgodnie z tradycjg rozumienia
tego pojecia w polskim prawie wynalazczym, obejmuje sie nim przede wszystkim tzw.
efekty ekonomiczne (wymierne) oraz niektore efekty niewymierne”, po czym dodat, ze
»przepis ten ma charakter ocenny i pozostawia kwestie ustalenia wynagrodzenia twércow
projektow wynalazczym w duzym stopniu sedziowskiemu uznaniu, po rozwazeniu
wszystkich okolicznosci sprawy”.

Nasuwa sie wiec zasadnicze pytanie: w jaki sposob uprawnienie tworcy wyna-
lazku do wystapienia z roszczeniem z art. 23 bedzie ksztaltowac sie, jesli kwestia
wynagrodzenia zostanie uregulowana uprzednio w umowie?

W komentarzu pod redakcjg dr. Michalaka mozna spotka¢ sie z tezg, ze przepis
ten ,nie ma charakteru dyspozytywnego i strony nie moga wytaczy¢ jego zastosowania w
umowie”. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze w razie, gdy kwestia wynagrodzenia zostanie ure-
gulowana w umowie, mozliwo$¢ wysuniecia roszczenia na podstawie art. 23 przez
twoérce wynalazku bedzie de facto wytaczona — z wyjatkiem jednego szczegdlnego
wypadku.

Warto w tym kontekscie odnotowac stanowisko przedstawione przez Sgad Apela-
cyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. | ACa 204/16). Oceniajac,
czy w razie gdy strony zawarly w umowie ustalenia dotyczace kwestii wynagrodzenia,
mozliwe jest skierowane przez twdérce wynalazku powddztwa o jego podwyzszenie,
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stwierdzit on, ze bedzie to dopuszczalne tylko w jednym konkretnym przypadku —
kiedy strony w umowie okreslity wysoko$¢ wynagrodzenia na podstawie planowa-
nych korzysci z zastosowania wynalazku (,a wiec gdy strony do umowy niejako inkor-
porowaty mechanizm ustalania wynagrodzenia przewidziany w art. 22 ust. 2”). SA w War-
szawie stwierdzit jednoznacznie, ze ,,przepis art. 23 powotanej ustawy nie znajdzie zasto-
sowania w przypadku uzgodnionego wynagrodzenia, ani w przypadku innego niz okre-
Slony w jej art. 22 ust. 2 sposobu okreslenia wysokosci wynagrodzenia, w szczegdlnosci
zas$ wowczas, gdy strony przewidziaty wynagrodzenie ryczattowe”.

Rekomendowana Sciezka postepowania

Przestanka zastosowania art. 23 PWP jest do$¢ nieostra i wobec braku wzorca,
wedtug ktorego sad miatby ustalac, ze réznica miedzy prognozowanymi a odniesionymi
korzy$ciami jest znaczgca, dysponuje on znaczgcym marginesem uznania W ocenie za-
sadnosci roszczenia powoda. Taka sytuacja nie jest wiec wygodna dla zadnej ze stron.
Pracodawca przez 6 lat (okres przedawnienia) roszczenia musi liczy¢ sie z tym, ze twoérca
wynalazku wystapi przeciwko niemu z powodztwem, natomiast pracownik nie moze byc¢
pewnym rozstrzygniecia postepowania.

Ryzyko to tatwo mozna jednak wyeliminowac juz na bardzo wczesnym etapie. Naj-
wlasciwszg Sciezkg postepowania, zapewniajacag najwiekszg pewnosé¢ co do wza-
jemnych praw i obowigzkéw stron, wydaje sie uregulowanie kwestii wynagrodzenia
dla stron w umowie — albo indywidualnej umowie z twércg, albo poprzez obowigzu-
jacy wszystkich pracownikéw regulamin wewnetrzny dotyczacy wynalazkéw pra-
cowniczych, ktéry okreslatby sposéb wyptaty wynagrodzenia i ustalania jego wysokosci.
Praktyka, kiorg obserwujemy, jest czesto odmienna: zwykle pracodawca przejmuje auto-
matycznie prawo do wynalazku na podstawie art. 11 ust. 3 PWP, wdraza go i kwestia wy-
nagrodzenia powraca dopiero wéwczas, gdy tworca, juz po rozwigzaniu stosunku pracy,
wystepuje z pozwem na podstawie art. 23 PWP. Tymczasem dokonanie uprzednich
uzgodnienn w umowie, zwtaszcza w drodze wspomnianego regulaminu pracowniczego, po-
zwolitoby na zabezpieczenie sytuacji prawnej obydwoch stron.

Podsumowanie

Ponizej przytaczamy najwazniejsze watki omdéwione w niniejszym Raporcie Praw-
nym WTS:
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PWP ustanawia szczegdlny rezim prawny wiasciwy dla wynalazkdédw pracowniczych: w
razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twérce obowigzkdéw ze sto-
sunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przystuguje pra-
codawcy lub zamawiajgcemu, chyba ze strony ustality inaczej.

W braku odmiennego porozumienia stron, tworca wynalazku pracowniczego ma prawo
do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsigbiorce, gdy prawo ko-
rzystania z wynalazku bgdz prawo do uzyskania patentu przystuguje przedsiebiorcy jako
pracodawcy twércy.

Przepisy ustawy regulujg sposob okreslenia wynagrodzenia, sposob jego zaptaty i ter-
miny zaptaty, przy czym majg one dyspozytywny charakter i strony mogg uregulowaé
wspomniane kwestie inaczej w drodze umowy.

Wynagrodzenie tworcy wynalazku okreslone i wyptacone na podstawie przepisow usta-
wy powinno by¢ podwyzszone, jezeli korzysci osiggniete przez przedsiebiorce okazg sie
znaczgco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia wyptaconego wyna-
grodzenia. Pracownik nie bedzie mogt jednak wystapic¢ z takim roszczeniem, jezeli kwe-
stie wynagrodzenia uregulowano w drodze umowy (chyba ze strony w umowie okreslity
wysokos$é wynagrodzenia na podstawie planowanych korzysci z zastosowania wyna-
lazku).

Przed roszczeniem z art. 23 warto sie zabezpieczyé¢, uprzednio zamieszczajgc w umo-
wie uzgodnienia dotyczgce kwestii wynagrodzenia lub przyjmujac regulamin wewnetrzny
dotyczacy wynalazkdéw pracowniczych, ktéry obowigzywatby wszystkich pracownikow.
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