Wyrok z dnia 13 listopada 1997 r.
| PKN 328/97

Tworcy nie przystuguje wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pra-
cowhniczego po wygashnieciu patentu tymczasowego, w nastepstwie uptywu
piecioletniego okresu ochrony. Wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pra-
cowniczego przystuguje tylko od jednostki gospodarki uspotecznionej, nato-
miast nie nalezy sie od innego podmiotu gospodarczego, kontynuujacego in-
westycje rozpoczeta przez te jednostke, chyba ze co innego wynika z umowy

zawartej miedzy nimi.

Przewodniczgcy SSN: Walerian Sanetra (sprawozdawca), Sedziowie SN:

Kazimierz Jaskowski, Barbara Wagner.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1997 r. sprawy z po-
wodztwa Edmunda D., Alicji P., Marka W., Leonarda M. przeciwko "C." SAw S.
o zaptate, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Kra-
kowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...]

1.uchylit zaskarzony wyrok i zmienit wyrok Sgdu Wojewddzkiego w Kiel-
cach z dnia 15 kwietnia 1996 r., [...] w ten sposob, ze oddalit powodztwo.
2.zasgdzit odpowodow na rzecz strony pozwanej po 250 zt tytutem

zwrotu czesci kosztéw procesu.

Uzasadnienie

Pozwany "C." Spotka Akcyjna w S. wnidst kasacje od wyroku Sgdu Apelacyj-
nego w Krakowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...], ktérym Sad ten oddalit jego rewizje
od wyroku Sgdu Wojewoddzkiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 1996 r., sygn. akt | C
1095/93. W nastepstwie powddztwa wniesionego przez wspottworcéw wynalazku
Edmunda D., Alicji P., Marka W. i Leonarda M. Sad pierwszej instancji zasgdzit na
ich rzecz wynagrodzenie z tytutu stosowania ich wynalazku przez "C." SAw S.

Sad Wojewaodzki ustalit, iz wynalazek powoddéw (pracownikow Biura Projektéw
Przemystu Miesnego w W.) pt. "Wielofunkcyjna komora do oczyszczania sciekow"



zgtoszony zostat do Urzedu Patentowego 17 stycznia 1980 r. Urzad Patentowy
zgodnie ze zgtoszeniem wynalazku zarejestrowat wydany na niego patent tymcza-
sowy [...] dnia 1 stycznia 1981 r. Patent na ten wynalazek wygast z dniem 17 stycznia
1985r., [...] (w uzasadnieniu wyroku Sadu Apelacyjnego mylnie podano, iz nastgpito
to 1 stycznia 1985 r.). W sprawie jako niesporne uznano, ze w 1975 r. rozpoczeto
budowe Zaktadu Miesnego, ktdrg przerwano, a nastepnie podjeto w 1988 r.
Wynalazek stanowigcy przedmiot sporu zostat przyjety do realizacji. Dnia 25 marca
1991 r. do rejestru handlowego wpisano Spotke z 0.0. "C." w S. (pOzniej przeksztat-
cong w spotke akcyjng), ktérej jednym ze wspdlnikow jest Przedsiebiorstwo Przemy-
stu Miesnego w K., a przedmiotem dziatania nowo powstatej Spotki byto ukonczenie
budowy zaktadu miesnego [...] Dokumentacje na dokorczenie budowy opracowato
inne biuro projektowe niz to, w ktorym powstat wynalazek i w ktérym byli zatrudnieni
powodowie. W sierpniu 1991 r. dokumentacje te zaktualizowano, dostosowujac jg do
wymagan stawianych przez przedsiebiorstwo wodociggéw (rezygnacja z obrobki
chemicznej). Opracowujgc dokumentacje biuro projektowe postuzyto sie patentem
numer [...], zas strona pozwana zakonczyta budowe oczyszczalni sciekdw wedtug tej
dokumentacji dnia 31 pazdziernika 1992 r. Budujgc oczyszczalnie sciekow wedtug
patentu strona pozwana uzyskata oszczednosc¢ w kosztach jej realizacji w kwocie
5.070.000.000 zt, a w ciggu 5-ciu lat efekt uzyskany z tytutu zmniejszenia sie kosztéw
eksploatacji oczyszczalni wynidst 2.564.530.000 zt.

W ocenie Sgdu Wojewddzkiego rozwazenia wymagato, czy strona pozwana
stosuje rozwigzanie wedtug wynalazku, na ktéry dnia 1 stycznia 1981 r. wydano pa-
tent tymczasowy oraz czy wobec wygasniecia patentu po 5-ciu latach powodom
przystugiwato wynagrodzenie. Z materiatu dowodowego sprawy, zdaniem Sadu, wy-
nika, iz patent nr 121439 byt zastosowany [...]. Fakt ten przesgdza opinia rzeczo-
znawcy Ministra Ochrony Srodowiska W.P. [...] oraz opinia biegtego sgdowego z za-
kresu wynalazczosci W.F. [...]. Biegli ci stwierdzili, iz wybudowana komora wielofunk-
cyjna posiada identyczny ukfad zblokowany zbiornikow jak ten, ktory przedstawiony
jest w zastrzezeniach patentowych [...]. W komorze tej dokonano wprawdzie zmian,
ale nie dotyczg one jednak wynalazku. Zrezygnowanie zas$ z obrobki chemicznej nie
miato wptywu na budowe komory wielofunkcyjnej ani na przeptyw Sciekow w uktadzie
zblokowanym zbiornikow komory. W tej sytuacji, skoro strona pozwana zastosowata
wynalazek objety patentem [...], to twércom wynalazku nalezy sie wynagrodzenie od
uzyskanych przez nig efektow, ktore tgcznie wynoszg 7.634.530.000 zt [...].



Sad drugiej instancji w catej rozciggtosci podzielit ustalenia Sgdu Wojewodz-
kiego. Stwierdzit on w szczegdlnosci, ze z akt sprawy i ustalen Sgdu Wojewoddzkiego,
a zwtaszcza z opinii W.F. wynika, iz w procesie inwestycyjnym oczyszczalni sciekéw
Zaktadow Przemystu Miesnego "C." Spotka z 0.0. zostat zastosowany patent [...] pt.
"Wielofunkcyjna komora do oczyszczania sciekéw" ([...]). W sprawie niesporne po-
zostaje to, iz "zatozenia" patentu [...] nie w petni znalazty zastosowanie w wybudo-
wanej oczyszczalni, a to z uwagi na ograniczony zakres podczyszczania sciekow (w
zwigzku z eliminacjg ich chemicznej obrébki), co jednak nie ma w sprawie znaczenia,
gdyz istota wynalazku zostata wykorzystana.

Istota patentu przedstawiona w opisie patentowym i zastrzezeniu patentowym [...]
zostata wykorzystana w dokumentaciji projektowej i zrealizowana w komorze wielo-
funkcyjnej oczyszczalni sciekow Zaktadow Miesnych "C." [...]. Skoro zas réwniez
niesporne jest, iz umowg spoétki z dnia 31 stycznia 1991 r. Spotka "C." przyjeta jako
aport rozpoczetg budowe oczyszczalni sciekdw wraz z zaktadem [...], zatem brak
podstaw do przyjecia braku legitymacji biernej po stronie pozwanego, gdyz przejat on
budowe oczyszczalni i jg ukonczyt.

W kasacji postawiony zostat zarzut naruszenia prawa materialnego przez nie-
wiasciwe zastosowanie oraz btedng wyktadnie art. 100 i 99 ust. 2 ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177
ze zm.). W jej uzasadnieniu podniesiono w szczegolnosci, ze powstata dnia 31
stycznia 1991 r. spotka ("C.") nie byta i nie jest jednostkg gospodarki uspotecznionej i
wobec tego nie mogty do niej mie¢ zastosowania te przepisy ustawy o wynalazczo-
8ci, ktore odnoszg sie do jednostek gospodarki uspotecznionej. Zarzucano takze, ze
efekt z zastosowania wynalazku powoddw mégt powstaé jedynie u poprzedniego
inwestora, tj. w Przedsiebiorstwie Przemystu Miesnego w K., a nie w powstatej w
1991 r. Spétce "C." oraz ze z uwagi na to, iz spdtka ta "nabyta inwestycje pod nazwag
Zaktady Miesne w S. w szesnastym roku jej realizacji i konczyta jg przez nastepne
dwa lata, wobec tego, ze wzgledu na ogdlne zasady prawa wynalazczego dotyczgce
wynagradzania twércow wynalazkdéw, nie mogta by¢ zobowigzana do wypfacenia

powodom wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku".

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja zastuguje na uwzglednienie. W rozpoznawanej sprawie istniejg



zwilaszcza trzy zagadnienia natury prawnej, ktére wymagaty wyjasnienia. Pierwsze z
nich dotyczyto tego, czy przy budowie oczyszczalni Sciekdw zaktadu miesnego zostat
zastosowany wynalazek dokonany przez powodow, co zwlaszcza w poczgtkowe;j
fazie procesu zdecydowanie byto kwestionowane przez strone pozwang. W tym za-
kresie przeprowadzony zostat dowdd z opinii biegtych, na podstawie ktérych Sad
pierwszej instancji, a za nim Sgd Apelacyjny dokonaty - w ocenie Sgdu Najwyzszego
- prawidtowych ustalen faktycznych oraz kwalifikacji prawnej stwierdzonych faktow,
polegajgcej na uznaniu, ze wynalazek powodow zostat zastosowany w toku realizacji
budowy zaktadéw miesnych, przy czym uzyskane efekty powstaty zarowno w fazie
budowy tych zaktadow (efekty oszczednosciowe), jak i w fazie ich eksploatacji (efekty
z eksploatacji inwestyciji).

Drugie zagadnienie wigze sie z podnoszonym przez strone pozwang zarzu-
tem, ze powodom nie stuzy prawo do wynagrodzenia z uwagi na okolicznos¢ wyga-
Sniecia, po uptywie pieciu lat, patentu tymczasowego (17 stycznia 1985 r.), udzielo-
nego na wynalazek powodow na rzecz Biura Projektow Przemystu Miegsnego w W. W
tej kwestii Sad pierwszej instancji przyjat, a Sad Apelacyjny uznat, iz jest to stano-
wisko prawidtowe, ze art. 100 ustawy o wynalazczosci stanowi, iz wynagrodzenie za
pracowniczy wynalazek przystuguje takze wowczas, gdy patent wygast na skutek
zrzeczenia sie go lub zalegania z optatg, wobec tego "twércy wynalazku nie utracili
prawa do wynagrodzenia". Zdaniem Sadu Najwyzszego poglad ten jest btedny.
Przepis art. 100 ustawy o wynalazczosci przewiduje bowiem, ze wynagrodzenie za
pracowniczy wynalazek przystuguje takze wowczas, gdy patent wygast na skutek
zrzeczenia sie go lub zalegania z optatg, a to oznacza, iz nie przystuguje ono w razie,
gdy doszto juz do wygasniecia patentu z innych niz wymienione w nim powodow. Za
prawidtowy w tej kwestii nalezy uznac poglgd wyrazony przez Urzad Patentowy
(pismo UP z dnia 12 czerwca 1985 r., 2 RP 250-382/85, pismo UP z dnia 25 kwietnia
1987 r., 2 RP 0250(61) 87, [...]), jak rowniez w wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 2
grudnia 1986 r., lll PR 380/86 (OSNCP 1988 z. 1 poz. 22). Urzad Patentowy stusznie
przyjmuje, ze jedng z przestanek warunkujgcych prawo do wynagrodzenia za wyna-
lazek pracowniczy jest trwanie ochrony patentowej, chyba ze wygasta ona na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 100 ustawy o wynalazczosci, a wiec w nasteps-
twie zrzeczenia sie patentu lub zalegania z optatg. Podobna my$| zawarta jest we
wspomnianym wyroku Sgdu Najwyzszego, w ktorym przyjat on, ze tworcy wzoru

uzytkowego nie przystuguje prawo do wynagrodzenia po wygasnieciu prawa ochron-



nego tegoz wzoru z uptywem pierwszego 5-letniego okresu ochronnego i nieprzedtu-
zenia prawa ochronnego na okres dalszych 5 lat. Patent tymczasowy jest (byt - do
wejscia w zycie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1992 r. o zmianie ustawy o wynalaz-
czoéci i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1993 r. Nr
4, poz. 14) instytucjg szczegdlna, co tgczy sie z dopuszczalnoscig jego udzielania
bez przeprowadzania przez Urzad Patentowy petnego badania na tzw. czystos¢ wy-
nalazku, w konsekwencji czego miedzy innymi udzielana na jego mocy ochrona nie
przekracza pieciu lat. Stad tez zresztg pojawity sie swego czasu watpliwosci, czy
tworcy wynalazku chronionego patentem tymczasowym w ogole przystuguje prawo
do wynagrodzenia za wynalazek (por. System prawa wtasnosci intelektualnej, Tom lli
Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990, s. 676). Prawo do wynagrodzenia tworcow
wynalazkow pracowniczych pozostaje w Scistym zwigzku z prawem do patentu, ktore
z mocy art. 20 ustawy o wynalazczosci przystuguje jednostce gospodarki uspotecz-
nionej oraz z uzyskiwang przez nig na tej podstawie ochrong. Poniewaz twdrca pra-
cowniczego projektu (poza wyjagtkami) pozbawiony zostaje prawa do uzyskania pa-
tentu na swojg rzecz, to ustawodawca w zamian za to przyznaje mu w szczegoélny
sposbb uksztattowane prawo do wynagrodzenia za stosowanie jego rozwigzania
przez jednostke gospodarki uspotecznionej. Prawo to stanowi jednakze swoistg kon-
sekwencje korzystania przez jednostke gospodarki uspotecznionej z patentu na wy-
nalazek i w zwigzku z tym, co do zasady nie moze ono pozostawa¢ w oderwaniu od
tego, jak dtugo trwa (moze trwac) ta ochrona, a w szczegdélnosci - poza wyjgtkowymi
wypadkami - nie moze nie zaleze¢ od tego, iz ochrona patentowa wygasa z uwagi na
przewidziany przez ustawodawce maksymalny czas ochrony patentowej. My$l ta nie
zostata co prawda przez ustawodawce wyrazona wprost w ustawie o wynalazczosci,
ale nie oznacza to jednak, by przepis jej art. 100 miat by¢ interpretowany wbrew jego
brzmieniu, jak uczynit to Sgd w zaskarzonym wyroku, a takze jak nieraz sugeruje sie
to w literaturze przedmiotu (por. System prawa wtasnosci intelektualnej. Prawo wy-
nalazcze, s. 677, gdzie sie twierdzi, ze na tle art. 100 ustawy o wynalazczosci bar-
dziej uzasadnione jest postuzenie sie analogig niz wnioskowaniem a contrario). Za
przyjetg tu wyktadnig art. 100 ustawy o wynalazczosci przemawia nie tylko wyjgtko-
wos¢ patentu tymczasowego (zwigzana z tym, Ze jego udzielenie nie usuwa watpli-
wosci, czy zgtoszone rozwigzanie ma w istocie wszystkie te cechy, ktére wymagane
sg przez prawo wynalazcze od wynalazku) oraz to, ze wyraznie wymienione zostaty

w nim tylko dwie okolicznosci, w ktorych patent wygasa (zrzeczenie sie go lub zale-



ganie z optatg), natomiast pominiete zostato w nim wygasniecie patentu z powodu
uptywu czasu na jaki zostat on udzielony, ale takze to, iz ustawodawca - mimo wy-
suwanych sugestii co do zmiany redakcji tego przepisu - nie zdecydowat sie na jego
modyfikacje.

Trzecie zagadnienie, ktére wymagato wyjasnienia w sprawie sprowadzato sie
do tego, czy strona pozwana byta w niej biernie legitymowang, skoro nie nalezy do
kategorii jednostek gospodarki uspotecznionej. Ustalenie takie - zgodnie z twierdze-
niami strony powodowej - zdaje sie przyjmowac¢ Sad Apelacyjny, skoro rozwazajgc
problem legitymaciji biernej spétki "C." w uzasadnieniu wyroku pisze on, ze niesporne

jest, iz umowa spétki z dnia 31 stycznia 1991 r. spotka "C." "przyjeta jako aport roz-
poczetg oczyszczalnie Sciekow wraz z zaktadem [...], zatem brak podstaw do przyje-
cia braku legitymaciji biernej po stronie pozwanego, skoro budowe oczyszczalni
przyjeta i jg ukonczyta." Podkresli¢ w zwigzku z tym nalezy, ze zgodnie z art. 98 ust.
1 ustawy o wynalazczosci tworcy pracowniczego projektu wynalazczego stosowa-
nego w jednej lub wiecej jednostkach gospodarki uspotecznionej nalezy sie wyna-
grodzenie na zasadach okreslonych w tej ustawie. Pojecie jednostki gospodarki
uspotecznionej na uzytek stosowania przepiséw tej ustawy okreslone przy tym zos-
tato w jej art. 124. Oznacza to w szczegolnosci, ze rezygnacja z pojecia jednostki
gospodarki uspotecznionej w Kodeksie cywilnym w nastepstwie uchylenia art. 36 KC,
przez ustawe z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
55, poz. 321), nie oznaczata automatycznie wyeliminowania z ustawy o wynalazczo-
Sci pojecia jednostki gospodarki uspotecznionej, ktére w jej unormowaniach odgry-
wato role kryterium o fundamentalnym znaczeniu (zmiana w tym zakresie nastgpita
dopiero wskutek radykalnych modyfikacji wprowadzonych do ustawy o wynalazczosci
przez ustawe z 30 pazdziernika 1992 r.). W tych warunkach spoétka "C." mogtaby by¢
uznana za podmiot legitymowany biernie w sporze o wynagrodzenie tworcow
wynalazku tylko wtedy, gdyby miata status jednostki gospodarki uspotecznionej -
czego Sad Apelacyjny zdaje sie nie przyjmowac - badz tez gdyby nalezato jg uznac
za podmiot, ktory przejat zobowigzania jednostki gospodarki uspotecznionej (Przed-
siebiorstwa Przemystu Miesnego w K.) w catosci, w tym sensie, iz w wyniku zawarte;j
umowy spoftki zobowigzatby sie on do realizowania tych wszystkich zobowigzan,
ktére cigzyty na tym Przedsiebiorstwie jako jednostce gospodarki uspotecznionej
(bytoby to co$ wiecej niz sukcesja uniwersalna z art. 526 KC, art. 55 KC). Okolicz-

nosc, iz Spotka "C." zobowigzata sie do dokonczenia rozpoczetej inwestycji (budowy



zaktadow miesnych), czy tez ze "przejeta jako aport rozpoczetg oczyszczalnie Scie-
kow wraz z zaktadem", nie uzasadnia ani twierdzenia, ze stata sie ona jednostka
gospodarki uspotecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczosci, ani tez ze przyjeta
na siebie obowigzek wykonywania tych wszystkich powinnoséci (zobowigzan), ktére
cigzyty (mogty cigzy¢) na Przedsiebiorstwie Przemystu Miesnego w K. jako jednostce
gospodarki uspotecznione;j.

W tych warunkach roszczenie powoddéw o wynagrodzenie za stosowanie ich
wynalazku pracowniczego jest nieuzasadnione nie tylko z tego wzgledu, ze ochrona
patentowa na ich wynalazek (patent tymczasowy) wygasta juz w 1985 r. (w zwigzku z
uptywem pieciu lat), a na ich wynalazek nie zostat udzielony patent ("zwykty"), lecz
takze z uwagi na okoliczno$¢, iz spotka "C." nie jest - wedtug ustalen Sgdu Apelacyj-
nego - jednostkg gospodarki uspotecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczosci
ani tez nie zobowigzata sie do tego, iz przejmie ciezary spoczywajgce na Przedsie-
biorstwie Przemystu Miesnego w K., takze w tym znaczeniu, ze bedg do niej miaty
zastosowanie przepisy prawa wynalazczego odnoszgce sie do jednostek gospodarki
uspotecznionej, w zakresie w jakim kontynuowac ona bedzie inwestycje rozpoczete
przez to Przedsiebiorstwo.

O kosztach postepowania orzeczono po mysli art. 102 KPC.

Z powyzszych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 393> KPC orzekt

jak w sentencji.



