Wyrok z dnia 25 maja 2005 r.
| PK 138/04

Stosowanie urzadzenia (wyrobu) w rozumieniu art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr
26, poz. 117 ze zm.) dotyczy wykonania urzadzenia wedtug projektu wynalaz-

czego, a nie dalszego jego uzywania.

Przewodniczgcy SSN Katarzyna Gonera, Sedziowie SN: Zbigniew Hajn, Jerzy

Kwasniewski (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2005 r. sprawy z
powodztwa Zygmunta S., Henryka P., Wincentego R., Zbigniewa P., Grazyny P.,
Zdzistawy P. przeciwko Kompanii Weglowej SA w K. (nastepcy prawnemu B. Spotki
Weglowej SA w B.) o zapfate, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sgdu

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2003 r. [...]

oddalit kasacje.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 maja 2002 r. Sgd Okregowy w Katowicach zasadzit od B.
Spoétki Weglowej SA w B. na rzecz powoddéw Zygmunta S. i Henryka P. kwoty po
41.019 ztotych, na rzecz Wincentego R. kwote 26.103 zt, na rzecz Zbigniewa P.,
Grazyny P. oraz Zdzistawy P. po 12.432 zt z 20% odsetek od dnia 22 maja 2002 r.
do dnia zaptaty oraz orzekt o kosztach sgdowych, ktérymi obcigzyt pozwang Spotke.
Podstawe wyroku stanowig nastepujgce ustalenia.

Pozwana w okresie od 1983 r. do 1986 r. stosowata projekt wynalazczy powo-
doéw objety patentem [...] i za ten okres wyptacita powodom nalezne im wynagrodze-
nie. Wynalazek ten ,Kombajn weglowy z bezciegnowym napedem posuwu” pozwana
stosowata takze w kolejnych dwoch okresach obliczeniowych od lipca 1986 r. do
konca czerwca 1988 r., uzyskujgc z tego tytutu efekty wymierne stanowigce réznice

miedzy kosztami robocizny w $cianach [...] jakie wystgpity przed i po zastosowaniu



wynalazku, a takze efekty niewymierne z tytutu poprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy polegajgce na wyeliminowaniu z kombajnowego wynalazku tarncucha stano-
wigcego zagrozenie wypadkowe. Za IV okres obliczeniowy tj. od lipca 1986 r. do
czerwca 1987 r. i za V okres obliczeniowy od lipca 1987 r. do czerwca 1988 r., wy-
nagrodzenie odpowiada kwocie 841.343 starych ztotych ptatnej do 31 sierpnia 1988
r. Sad opart sie na zgodnych opiniach biegtych z zakresu wynalazczosci Jana F. i S.
Wojewoddzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w K. Sgd Okregowy rozstrzygajgc
zasadniczy problem sporny sprawy, czy miato miejsce stosowanie projektu wspot-
autorstwa powodéw od lipca 1986 r. do czerwca 1988 r. podkreslit, ze opinie biegtych
w tym zakresie sg zbiezne takze ze stanowiskiem Urzedu Patentowego, ktory w po-
stepowaniu spornym, stwierdzit, ze pozwana stosowata wynalazek autorstwa powo-
déw i co zostato podtrzymane przez Komisje Odwotawczg przy Urzedzie Patento-
wym RP. Sad Okregowy nie podzielit natomiast odmiennej opinii biegtej J.J., wedtug
ktorej pozwana w latach 1986 - 1988 nie stosowata wynalazku wspotautorstwa po-
wodow, a jedynie korzystata z tego wynalazku. Ze wzgledu na znaczny spadek sity
nabywczej naleznego powodom swiadczenia na podstawie wyliczenia zawartego w
opinii biegtego z zakresu wynagrodzen i ptac Wiestawa S. Sgd dokonat waloryzacji
wynagrodzenia naleznego powodom przy uzyciu wskaznika wzrostu przecietnego
wynagrodzenia.

W apelacji od powyzszego wyroku strona pozwana zarzucita naruszenie § 1
pkt 7 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektow
wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178), przez uznanie, ze wynalazek powodow byt
stosowany przez skarzgcg w okresie od 1 lipca 1986 r., a takze naruszenie art. 98
ust. 1i2 oraz art. 99 ust. 1 ustawy o wynalazczosci (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177
ze zm.), przez uznanie, ze twércom przystuguje wynagrodzenie za stosowanie wy-
nalazku, ktore w istocie nie miato miejsca. Nadto pozwana zarzucita naruszenie
przepisow art. 328 § 211 233 § 1 k.p.c., przez przyjecie, ze wynalazek przynosit efekty
ekonomiczne przez jego stosowanie, a takze sprzeczno$¢ ustalen z trescig zebrane-
go w sprawie materiatu dowodowego oraz pominiecie i nierozpoznanie istotnych
okolicznosci sprawy. Powotujgc sie na opinie biegtej J.J. strona pozwana uwaza, ze
Sad powinien ustali¢, iz przedmiotowy wynalazek nie byt stosowany w IV i V okresie
obliczeniowym, skoro w tym okresie pozwana dokonywata jedynie odtworzenia kom-
bajnu stanowigcego istote wynalazku. Istota wynalazku polega na okreslonej kon-

strukcji kombajnu, a nie na eksploatacji wegla przy jego uzyciu. Odtworzenie kom-



bajnow wedtug pozwanej nie stanowito materialnego urzeczywistnienia wynalazku.
Pozwana zarzucita nadto, ze brak byto podstaw do waloryzacji Swiadczenia nalezne-
go powodom w sytuacji, gdy wystgpili oni o dokonanie waloryzaciji juz po wyptaceniu
im swiadczenia przez pozwang .

Ze wzgledu na zarzuty apelacji dotyczgce sposobu uzyskania opinii S. Woje-
wodzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Sgd Apelacyjny w Katowicach uzupetnit
postepowanie dowodowe przez dopuszczenie dowodu z biegtego - rzecznika paten-
towego inz. Marka W., autora opinii nadestanej przez S. WKTIR. Biegty Marek W.
podtrzymat w cato$ci stanowisko zaprezentowane poprzednio w opinii opracowane;j
na zlecenie S. WKTIR w K.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2003 r. Sad Apelacyjny w Katowicach oddalit ape-
lacje pozwanej (na podstawie art. 385 k.p.c.) jako bezzasadng. Sad drugiej instancji
opart swoje stanowisko na opiniach biegtych Jana F. i Marka W., ktére uznat za bar-
dziej przekonujgce niz opinie biegtej J.J. i stwierdzit poprawnos¢ ustalenia tego, ze
pozwana rowniez w IV i V okresie obliczeniowym stosowata sporny wynalazek. W
ocenie tej kwestii podniesiono, ze projekt odnosi sie do konstrukcji kombajnu jako
catosci, a pozwana takze w spornym okresie (IV i V okres obliczeniowy) pozyskiwata
przerobione ciggniki, przystosowujgc je do konstrukcji kombajnu wytworzonego we-
dtug wynalazku. Ponadto zywotnosc takiego kombajnu nie przekraczata roku, z ko-
niecznoscig wymiany 90% kot zebatych, 95% tozysk tocznych oraz czesci elektrycz-
nych, a kadtuby byty naprawiane i ponownie frezowane pod fozyska. Montowanie
kombajnu z wyremontowanych i nowych zespotow swiadczy o stosowaniu wyna-
lazku. Za przekonujgco uzasadniong uznat Sgd opinie biegtego Marka W., ktéry pod-
kreslit, ze kombajn wedtug wynalazku oprécz czesci zasadniczej (wtasciwego kom-
bajnu) zawiera rowniez ciggnik gtdwny i ewentualnie jeszcze ciggnik pomocniczy.
Ponadto niektore jego elementy sg uksztattowane i rozmieszczone w sposéb szcze-
gotowo okreslony w czesci znamiennej zastrzezenia patentowego. Wedtug tego bie-
gtego - takze ze wzgledu na ustalenia biegtej inz. J.J., iz w okresie od 1 lipca 1986 r.
do 30 czerwca 1988 r. pozwana zabudowywata do kombajndéw (wtasnych) ciggniki na
nowych $cianach co najmniej szesciokrotnie w innych zestawieniach ciggnikéw
gtéwnych i pomocniczych, niz to miato miejsce na Scianach uprzednio eksploatowa-
nych - dochodzito w ten sposéb do ,materialnego urzeczywistnienia” kombajnu,
zgodnego z zastrzezeniami patentowymi. Sad drugiej instancji podzielit opinie, ze

odbudowa i zestawianie kombajnu, ktory w trakcie eksploatacji ulegat niemal catko-



witemu zuzyciu byly materialnym urzeczywistnieniem kombajnu chronionego paten-
tem [...] w konsekwencji stosowaniem wynalazku. Uznajgc bezzasadnosc¢ zarzutéw
dotyczacych zwaloryzowania wynagrodzenia naleznego powodom Sad podkreslit, ze
powddowie przez kilkanascie lat od uzyskania efektéw ze stosowania projektu wyna-
lazczego nie otrzymali zadnego $wiadczenia za IV i V okres obliczeniowy. W tym
zakresie Sad stwierdzit, ze zachodzg przestanki waloryzaciji z art. 358" § 3 k.c.

W kasacji od powyzszego wyroku strona pozwana wniosta o jego uchylenie i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu w Katowi-
cach. W ramach podstawy dotyczacej przepiséw prawa materialnego (art. 393" pkt 1
K.p.c.) skarzgcy zarzucit naruszenie § 1 pkt 7 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
29 czerwca 1984 r. w sprawie projektow wynalazczych, przez uznanie, ze wynalazek
powoddw w okresie od 1 lipca 1986 r. do 30 czerwca 1988 r. byt stosowany u po-
zwanej oraz naruszenie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczosci, wobec ustalenia
zaptaty wynagrodzenia za niestosowany wynalazek, ktéry byt uzytkowany. W ramach
podstawy dotyczacej przepiséw prawa procesowego (art. 393* pkt 2 k.p.c.) skarzacy
wskazat na naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., przez dokonanie sprzecznej z zasadami
logiki i doswiadczeniem zyciowym oceny zebranych w sprawie dowodow oraz art.
382 k.p.c., przez pominiecie dowodu z opinii biegtej Janiny J. Wedtug skarzgcej sto-
sowanie w odniesieniu do kombajnu weglowego polega na wykonaniu urzadzenia i
zestawieniu elementow sktadowych podanych w zastrzezeniu patentowym, ktére
wyczerpujg istote tegoz projektu wynalazczego. Nastepnie moze mie¢ miejsce juz
tylko uzytkowanie urzgdzenia bowiem istota wynalazku nie obejmuje sposobu jego
eksploatacji. Przedmiot wynalazku powodow ujawniony w zastrzezeniu patentowym
stanowi nowa konstrukcja kombajnu weglowego. W spornym okresie pozwana nie
wykonywata kombajnu z nowych zespotéw wedtug opatentowanego przez powoddéw
wynalazku. Dokonywane zestawienie z wyremontowanych zespotow kombajnu nie
oznacza stosowania wynalazku, bowiem takie czynnosci, jak remont i odnawianie,

nie wchodzg w zakres ochrony wynalazku objetego patentem
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:
W argumentaciji, ktérg skarzgca przedstawita w zakresie materialnoprawnej

(art. 393" pkt 1 k.p.c.) podstawy kasacji akcentuje sie potrzebe rozréznienia stoso-

wania projektu wynalazczego dotyczgcego wyrobu (urzgdzenia) od jego - tylko - uzy-



wania. Stosowaniem - zgodnie z definicyjng kwalifikacjg tego pojecia okreslong we
wskazanym w kasacji § 1 ust. 7 rozporzgdzenia Rady Ministréow z 29 czerwca 1984 r.
- jest materialne urzeczywistnienie projektu wynalazczego. W odniesieniu do projektu
wynalazczego bedgcego urzagdzeniem ,materialne urzeczywistnienie” polega na wy-
konaniu odpowiedniego urzgdzenia. Nastepnie eksploatacyjne uzywanie takiego
urzgdzenia juz nie jest jego ,urzeczywistnieniem”. Nie ma jednakze uzasadnionych
podstaw zarzut kasacji jakoby zaskarzony wyrok nie uwzgledniat powyzszej zasady
zastosowania projektow wynalazczych w kategorii urzgdzen (wyrobow). Wbrew za-
rzutowi, z uzasadnienia wyroku wyraznie wynika, ze Sgdy obu instancji wiasciwie
zinterpretowaty te kwestie, punktem wyjscia oceny prawnej czynigc wtasnie wymie-
nione wyzej zatozenie, azeby eksploatacje wyrobu odrézni¢ od jego zastosowania.
Nalezy w tym kontekscie zwrdéci¢ jedynie uwage na konkretyzacje urzeczywistnienia
projektu, ktdrego sprawa dotyczy, polegajgca na specyficznym jego zastosowaniu,
sprowadzajgcym sie do wytworzenia zaprojektowanego kombajnu weglowego nie na
sprzedaz ale po to, aby go uzywac jako narzedzia w prowadzonej dziatalnosci pro-
dukcyjnej. Skarzacy natomiast odwotuje sie do efektdow stosowania projektu wyna-
lazczego w kategorii wyrobu okreslonych w sprawach, ktére dotyczyty efektéw zasto-
sowania projektow przez przemystowe wytwarzanie towardéw na sprzedaz.
Wychodzgc z niebudzgcych zastrzezen zatozen interpretacyjnych Sady obu
instancji skupity sie na ustaleniu spornego miedzy stronami stanu faktycznego, czy
przedmiotowy wynalazek zostat zastosowany przez jego urzeczywistnienie nie tylko
w latach 1983 - 1986, co byto miedzy stronami bezsporne, ale takze w latach 1986 -
1988. Wyjasnienie tej kwestii dotyczgcej okolicznosci faktycznych - wbrew twierdze-
niom kasacji - jest takze prawidtowe; zostato bowiem dokonane bez naruszenia
wskazanych przez skarzgcego przepisow prawa procesowego. Kluczowe dla roz-
strzygniecia ustalenie, ze w spornym okresie doszto do zbudowania kombajnéw we-
glowych, wedtug projektu powoddéw wynika z wtasciwego (a nie sprzecznego z zasa-
dami logiki i doswiadczenia zyciowego, jak zarzucono w kasacji) powigzania wielu
ustalonych okolicznosci faktycznych i opinii biegtych. To przedstawiona w uzasad-
nieniu zaskarzonego wyroku analiza okolicznosci faktycznych jest ,logicznie” przeko-
nujgca, a nie majg takiej zasadnosci twierdzenia skarzgcego. Wyprowadzone przez
Sady wnioski wynikajg z wszechstronnej analizy faktow, ktére wtasnie logicznie i
zgodnie z doswiadczeniem zyciowym prowadzity do ustalenia, ze zastosowanie pro-

jektu powodoéw w spornym okresie byto w istocie takie same jak w okresie poprzed-



nim. W szczegdlnosci warto tu zwréci¢ uwage na to, ze strona pozwana nie kwestio-
nowata wykorzystywania kombajnu weglowego, takiego jak w projekcie w latach
1986 - 1988, ale bez usprawiedliwionych racji uznata, ze w tym okresie kombajny te
nie zostaty zbudowane. Wydaje sie, ze w tej ostatniej kwestii stanowisko skarzgcej
wynika z przyjecia przez nig btednego zatozenia jakoby ,urzeczywistnienie” projektu
mogto polegac wytgcznie na zbudowaniu kombajnu catkowicie od podstaw, na nowo,
jako osobnego, ,nowego” wyrobu. Tymczasem Sady zasadnie oparty sie na opiniach
biegtych, ze nastgpito zbudowanie kombajnéw, w ich istotnie chronionych wynalaz-
kiem elementach, przez odtworzenie zuzytych czesci i nowe zestawienie catego
urzgdzenia. Nie chodzito przy tym o naprawy amortyzacyjne, skoro z zasady projekt
przewidywat zuzycie kombajnu w okresie rocznej jego eksploataciji i taka sytuacja
rzeczywiscie miata miejsce. W swietle ustalonych faktéw nie budzi zastrzezen opar-
cie sie przez Sagdy na opiniach biegtych Marka W. i Jana F. Opinie te zgodne ze spe-
cjalnoscig biegtych oceny tgczg z faktami, ktére zostaty w sprawie ustalone i
uwzgledniaty wtasciwe zatozenia interpretacyjne prawnych przestanek zastosowania
projektu jako podstawy naleznego tworcom wynagrodzenia. Nie ma racji skarzgca
upatrujgc wadliwosci tych opinii w przyjeciu dopuszczalnoéci zastosowania projektu
powodow na skutek zmontowania kombajnu z wyremontowanych i nowych zespo-
tow. Uzasadnienie wyroku zawiera przekonujgcg analize opinii wszystkich biegtych,
ze wskazaniem przyczyn, dla ktérych Sad uznat, ze sprzeczna z pozostatymi opi-
niami opinia biegtej Janiny J. nie jest zasadna.

W Swietle ustalonych faktéw, w szczegdlnosci stwierdzenia, ze w trakcie
trzech poprzednich okreséw obliczeniowych kombajny zuzywaty sie stosownie do ich
ograniczonej ,zywotnosci” i w nastepnych okresach konieczna byta prawie catkowita
ich odbudowa i zestawienie z uzyciem innych zespotow, opinia biegtej J.J., niewia-
Sciwie interpretowata te okolicznosci jako ,odtworzenie” wynalazku nie bedgce jego
zastosowaniem. Wobec dokonania przez Sad niebudzacej zastrzezeh oceny mate-
rialu dowodowego sprawy, w tym opinii biegtej Janiny J., zarzut kasac;ji jakoby Sad
pomingt ten dowdd, jest oczywiscie bezzasadny. Sad bowiem ,nie pominat” tego do-
wodu, tylko go ocenit stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw poste-
powania, w tym wskazanych w kasacji przepisow art. 233 § 1 i art. 382 k.p.c.

Z powyzszych przyczyn - wobec bezzasadnos$ci podstaw kasacji - Sgd
Najwyzszy orzekt stosownie do art. 393 k.p.c.



