Postanowienie z dnia 27 listopada 1998 r.
| PKN 354/98

Niedopuszczalna jest droga sagdowa w sprawie o ustalenie prawa do pa-
tentu przeciwko osobie nieuprawnionej, ktéra uzyskata patent (art. 189 KPC
oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdzier-
nika 1972 r. o wynalazczosci, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze

zm.).

Przewodniczgcy: SSN Kazimierz Jaskowski, Sedziowie SN: Zbigniew Myszka,

Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopa-
da 1998 r. sprawy z powodztwa Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wod-
nych w B. przeciwko Anatolowi F. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od posta-
nowienia Sgdu Apelacyjnego-Sadu Pracy i Ubezpieczen Spotecznych w Biatymstoku
z dnia 31 marca 1998 r. [...]

postanowit

oddali¢ kasacje.

Uzasadnienie

Powdd - Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w B. wystgpit z
pozwem przeciwko Anatolowi F. o ustalenie, ze projekt wynalazczy ,Mata elektrownia
wodna”, ktory zgtoszony zostat przez pozwanego w Urzedzie Patentowym w dniu 10
lipca 1992 r. [...] i na ktéry Urzad Patentowy udzielit patentu [...], zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z 1984
r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) jest projektem pracowniczym, na ktéry prawo do uzyskania
patentu przystugiwato powodowi z mocy prawa. Sgd Wojewddzki w Biatymstoku wy-
rokiem z dnia 28 listopada 1997 r. [...] uwzglednit powddztwo. Pozwany wnidst apela-
cje od powyzszego wyroku, zarzucajgc mu sprzecznos$¢ istotnych ustalen Sadu z



trescig zebranego w sprawie materialu dowodowego przez ustalenie, ze wynalazek
byt rezultatem wykonania przez pozwanego obowigzkow wynikajgcych z umowy o
prace oraz zarzucajgc naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o wynalazczosci i na tej pods-
tawie wnosit o oddalenie powddztwa. Sgd Apelacyjny w Biatymstoku postanowieniem
z dnia 31 marca 1998 r. [...] uchylit zaskarzony wyrok i odrzucit pozew. W uzasadnie-
niu tego rozstrzygniecia podniesiono w szczegolnosci, ze niezaleznie od zarzutow i
wnioskow apelacji, Sgd Apelacyjny z urzedu uchyla wyrok, jezeli stwierdzi, ze poste-
powanie przed sgdem pierwszej instancji dotkniete jest niewaznoscig (art. 378 § 2 w
zwigzku z art. 379 KPC).W ocenie Sgdu Apelacyjnego pozew podlegat odrzuceniu na
podstawie art. 199 § 1 pkt 1 KPC, poniewaz w rozpoznawanej sprawie nie byta do-
puszczalna droga sgdowa (art. 379 pkt 1 KPC). Powdd, co wynika zaréwno z tytuto-
wej czesci, jak i z tresci pozwu, wnidst pozew o ustalenie, ze uzyskany przez pozwa-
nego patent [...] na projekt wynalazczy ,Mata elektrownia wodna” przystugiwat mu z
mocy prawa bowiem miat charakter pracowniczy. Tym samym powdd zmierza do
uzyskania orzeczenia przesgdzajgcego o tym, ze patent przyznany w danym wypad-
ku przez Urzad Patentowy RP przystuguje w istocie powodowi. W ocenie Sadu Ape-
lacyjnego jest to zatem spdr o uniewaznienie patentu i podlega on rozstrzygnieciu w
trybie spornym przez Urzad Patentowy (art. 55 w zwigzku z art. 114 ust. 1 pkt 1
ustawy o wynalazczosci) i tym samym nie jest w tej sprawie dopuszczalna droga sg-
dowa (art. 2 § 3 KPC). Powdd wnidst kasacje od powyzszego wyroku Sadu Apelacyj-
nego, zarzucajgc naruszenie prawa materialnego, a w szczegodlnosci art. 55 w
zwigzku z art. 118 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity
tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) przez btedng wyktadnie i niewtasciwe
powotanie art. 2 § 3 KPC oraz wnidst o zmiane zaskarzonego postanowienia w cato$-
ci i oddalenie apelacji pozwanego od wczesniejszego wyroku Sgdu Wojewddzkiego
w Biatymstoku w tej samej sprawie. W uzasadnieniu kasacji podniesiono, ze zgdanie
powoda zmierza do ustalenia prawa do patentu, a poniewaz jest to roszczenie cywil-
noprawne, ktore nie jest objete enumeratywnym wyliczeniem art. 114 ust. 1 ustawy o
wynalazczosci, to stosownie do art. 118 ustawy o wynalazczos$ci podlega ono rozs-
trzygnieciu w trybie postepowania sgdowego. W odpowiedzi na kasacje pozwany
wnidst o jej oddalenie z uwagi na niedopuszczalnos¢ drogi sgdowej w sprawie, w kto-
rej powod zmierza do pozbawienia pozwanego uprawnien z patentu [...] ,Mata elek-
trownia wodna”. Pozwany podkreslit przy tym, ze w sprawie o ustalenie, ze wynala-

zek jest wynalazkiem pracowniczym, chodzi o rozstrzygniecie, w jakich warunkach



powstat ten wynalazek, nie zas$ o ustalenie prawa do patentu lub prawa z patentu.
Ponadto pozwany zarzucit, ze kasacja nie czyni zado$¢ wymaganiom art. 393° KPC,
bowiem nie okresla warto$ci przedmiotu zaskarzenia, a patent, o ktory toczy sie spor,

jest bez watpienia prawem majgtkowym.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja nie zastuguje na uwzglednienie.

Art. 2 § 3 KPC stanowi, ze nie sg rozpoznawane w postepowaniu sgdowym
sprawy cywilne, ktore na podstawie przepisow szczegolnych przekazane zostaty do
wiasciwosci innych organow. | tak, stosownie do art. 114 ust. 1 pkt 1i pkt 2 w
zwigzku z art. 55 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity
tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) w razie uzyskania patentu przez osobe nie-
uprawniong, uprawniony moze zgdac¢ uniewaznienia patentu, a takze przeniesienia
na niego udzielonego juz patentu w trybie tzw. postepowania spornego przed Urze-
dem Patentowym. Natomiast, w mysl| art. 118 ustawy o wynalazczosci sprawy doty-
czgce roszczen cywilnoprawnych z zakresu prawa wynalazczego, ktore ustawg tg nie
zostaty przekazane do wtasciwosci Urzedu Patentowego, rozstrzygane sg w trybie
postepowania sgdowego.

Z kolei, stosownie do art. 189 KPC, wnoszgcy powddztwo o ustalenie prawa
musi wykazac czy i jaki ma interes prawny w ustaleniu okreslonego stosunku praw-
nego lub prawa (art. 189 KPC). Przy czym w orzecznictwie przyjmuje sie, ze po-
wodztwo o ustalenie ma charakter prewencyjny, jego celem jest zapobiezenie naru-
szeniu prawa i z tej przyczyny nie jest ono dopuszczalne w sytuacji, gdy okreslone
prawo juz zostato naruszone (por. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 18 listo-
pada 1992 r., lll CZP 131/92). W sytuacji, gdy nastgpito juz naruszenie prawa uza-
sadniajgce wystgpienie z zgdaniem zaspokojenia okreslonego roszczenia, powodz-
two o ustalenie jest niedopuszczalne dlatego, ze wowczas ustalenie takie stanowi-
toby dopiero przestanke dla wystgpienia z odpowiednim roszczeniem, a tym samym
po stronie powoda brak bytoby w tej sytuacji interesu prawnego dla wniesienia od-
rebnego powddztwa o ustalenie (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 20 pazdzier-
nika 1970 r., Il CR 190/70 - OSNCP 1971 z. 6, poz. 106). Co wiecej, jezeli ustawa
wytgcza rozpoznawanie okreslonych spraw z drogi postepowania sgdowego, jak to

ma miejsce takze w wypadku art. 114 ustawy o wynalazczosci, to tym samym nalezy



przyjac, ze wytgczona jest rowniez dopuszczalnos¢ rozpoznawania w postepowaniu
sgdowym Zgdania o ustalenie w zakresie odnoszgcym sie do tych spraw (por. orze-
czenie Sadu Najwyzszego z dnia 2 maja 1950 r., £C 373/50 - OSN 1950 nr 1, poz.
8).

W rozpoznawanej sprawie powod wystgpit na droge sgdowg z powddztwem o
ustalenie prawa do patentu, wywodzac, iz Zgdanie to zmierza do ustalenia, ze wy-
nalazek, na ktory pozwany uprzednio uzyskat prawo do patentu, zostat dokonany w
wyniku wykonywania przez niego obowigzkéw ze stosunku pracy u powoda, bowiem
stanowitoby to podstawe do wystgpienia z zgdaniem o stwierdzenie, ze prawo do
tego patentu przystuguje nie pozwanemu, lecz powodowi jako pracodawcy (art. 20
ust. 2 ustawy o wynalazczo$ci). Oznacza to, ze w przedmiotowej sprawie powod,
wystepujgc z powddztwem sgdowym o ustalenie, z gory zaktada, ze nastgpito naru-
szenie jego prawa i zmierza do stwierdzenia przestanki prawnej, ktéra umozliwi¢ ma
zgtoszenie zgdania przeniesienia na niego patentu udzielonego uprzednio pozwa-
nemu jako osobie nieuprawnionej (art. 55 ustawy o wynalazczosci). Dlatego juz z tej
przyczyny uzna¢ nalezy, ze powddztwo o ustalenie jest w tym wypadku niedopusz-
czalne (art. 189 KPC). Tym bardziej, ze rozstrzygniecia w sprawach o przeniesienie
patentu, z mocy wyraznego przepisu ustawy, podejmowane sg nie w postepowaniu
sgdowym, ale w postepowaniu spornym przed Urzedem Patentowym (art. 114 ust. 1
pkt 3 ustawy o wynalazczosci).

Biorac powyzsze pod uwage Sad Najwyzszy na podstawie art. 3932 KPC

orzekt jak w sentenciji.



