Wyrok z dnia 4 listopada 2004 r.
| PK 548/03

W sprawie o wynagrodzenie za stosowanie wynalazku sad nie jest zwia-
zany ostateczna decyzja Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym w
sprawie o ustalenie, ze wskazana produkcja nie jest objeta okreslonym paten-

tem.

Przewodniczgcy SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sedziowie SN: Jerzy

Kwasniewski (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2004 r.
sprawy z powodztwa Wactawa S., Romualda B., J6zefa D., Stanistawa D., Zbigniewa
B., Jana J., Janusza K., Bogdana K., Jana M., Eugeniusza U. przeciwko |.P.S. S.A.
Oddziatowi w K. o zaptate wynagrodzenia za projekt wynalazczy, na skutek kasacji

strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2003 r.

[...]

oddalit kasacjeizasadzit na rzecz powodow od strony pozwanej kwote
3.777 zt (trzy tysigce siedemset siedemdziesigt siedem) tytutem zwrotu kosztow po-

stepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarzony rozpatrywang kasacjg wyrok Sgdu Apelacyjnego w Krakowie wy-
nika z nastepujgcych ustalen.

Powodowie Wactaw S., Romuald B., Jézef D., Stanistaw D., Zbigniew B., Jan
J., Janusz K., Bogdan K., Jan M. i Eugeniusz U. domagali sie ustalenia efektéw eko-
nomicznych wynikajgcych ze stosowania przez pozwang Hute T.S w K., opatento-
wanego wynalazku pod tytutem ,Sposéb otrzymywania ptyty podwlewnicowej” oraz
zasgdzenia od pozwanej na rzecz powoddéw wynagrodzenia odpowiedniego do tych
efektow. W uzasadnieniu powodowie podali, ze sg wspoéttworcami opatentowanego

wynalazku, z ktérego korzysta pozwana Huta, produkujgc ptyty wedtug sposobu



okreslonego patentem. Efekt ekonomiczny wynika z obnizenia zuzycia ptyt w ramach
wiasnej dziatalnosci pozwanej Huty, jak tez ze sprzedazy ptyt Hucie K.

Strona pozwana, dziatajgca pod firmg ,P.H.S.” Huta T.S. SA w K. zaprzeczyta
temu, ze korzysta z przedmiotowego wynalazku przy produkcji ptyt podwlewnico-
wych.

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 1998 r. byly Sgd Wojewddzki w Krakowie
uwzglednit powodztwo.

W uwzglednieniu apelacji strony pozwanej Sad Apelacyjny w Krakowie, wyro-
kiem z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] uchylit zaskarzone orzeczenie i sprawe przekazat
Sadowi Okregowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie tego
wyroku zawierato wskazanie, ze w ponownym rozpoznaniu sprawy potrzebne jest - z
udziatem biegtych - wnikliwe zbadanie legitymaciji biernej Huty T.S. w K. w szcze-
golnosci poprzez wyjasnienie, czy i w jakim zakresie pozwana stosowata projekt wy-
nalazczy w okresie ostatnich pieciu lat. Poddanie tej kwestii regutom sgdowego po-
stepowania dowodowego oznaczato, ze Sad Apelacyjny podzielit stanowisko apelacji
pozwanej Huty, iz nie miato prejudycjalnego znaczenia rozstrzygniecie, zapadte w
postepowaniu przed Urzedem Patentowym i w drugiej instancji przed Komisjg Od-
wotawczg przy Urzedzie Patentowym RP, ktora powyzszg kwestie co do objetej zg-
daniem pozwu ptyty W-1 ustalita ,pozytywnie”. We wskazaniach poswieconych
przedmiotowi opinii biegtego stwierdza sie w tym wyroku, ze biegty powinien dodat-
kowo rozwazyc, jakie okolicznosci przemawiajg za przyjeciem, ze ptyta byta produ-
kowana przez ,zalewanie rdzenia do réwna”, a jakie sprzeciwiajg sie takiemu wnio-
skowi, gdyz tylko ,zalewanie rdzenia do réwna”, jako istota sposobu wytwarzania ptyt
wedtug wynalazku powoddéw, pozwalato na przyjecie, ze ten wynalazek jest wyko-
rzystywany przez pozwang Hute.

W toku ponownego rozpoznania sprawy powodowie sprecyzowali, iz roszcze-
nie dotyczy wytgcznie wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku pt. ,Sposob
otrzymywania ptyty podwlewnicowej” (patent nr 162263). Ponadto powodowie zazg-
dali waloryzacji naleznego im wynagrodzenia, wedle regut okreslonych w art. 358" §
3 k.c., wyliczajgc objetg zmienionym zgdaniem kwote przy zastosowaniu Sredniego
miesiecznego wynagrodzenia, jako miernika waloryzacji.

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego, zgodnie z zaleceniami Sgdu
Apelacyjnego, Sad Okregowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 marca 2002 r. [...] za-

sadzit od strony pozwanej na rzecz powoddw wynagrodzenie za projekt wynalazczy



w nastepujagcych wysokosciach: na rzecz Wactawa S. - kwote 281.030,60 zt, na
rzecz Romualda B. - kwote 194.773,70 zt, na rzecz Jozefa D. - kwote 111.229,25 z,
na rzecz Stanistawa D. - kwote 115.472,97 zt, na rzecz Zbigniewa B. - kwote
115.472,97 zt, na rzecz Janusza K. - kwote 111.229,25 zt, na rzecz Bogdana K. -
kwote 115.472,97 zt, na rzecz Jana M. - kwote 115.472,97 zt, na rzecz Eugeniusza
U. - kwote 115.472,97 zt. Wszystkie wymienione wyzej sumy zasgdzono z odsetkami
ustawowymi w wysokosci 20% w stosunku rocznym od dnia wydania wyroku, to jest
od 27 marca 2002 r.

Sad Okregowy zasgdzit ponadto od strony pozwanej na rzecz powodow soli-
darnie kwote 27.600 zt tytutem zwrotu kosztow postepowania, a na rzecz Skarbu
Panstwa - kwote 13.679,35 zi, tytutem nieoptaconych kosztow sgdowych.

Sad Okregowy w powyzszym wyroku ustalit, Zze w dniu 2 stycznia 1989 r. Huta
T.S. (podowczas im. W.L.) w K. zawarta z Akademig Gdrniczo-Hutniczg w K. umowe
o wdrozenie wynikow pracy badawczej pod tytutem ,Opracowanie nowej konstrukcji
ptyt podwlewnicowych z wktadkami wymiennymi”. Wyniki tej pracy objete byty zgto-
szeniem do Urzedu Patentowego RP (nr zgtoszenia P-269509), o udzielenie patentu
na wynalazek okreslony jako ,ptyta podwlewnicowa i sposob otrzymywania ptyty
podwlewnicowej”. Decyzjg z dnia 14 kwietnia 1993 r. Urzad Patentowy udzielit pa-
tentu na wynalazek ,Sposoéb otrzymywania ptyty podwlewnicowej” - patent nr 162
263. W umowie z dnia 2 stycznia 1989 r. strony przewidziaty wdrozenie wynikow
prac badawczych. Za trzy kolejne lata nastepujgce po okresie wdrozeniowym poz-
wana dokonata obliczen efektéw ekonomicznych, zabezpieczajgc 5% na ewentualne
wynagrodzenie dla tworcéw. Jednoczesnie pozwana rozpoczeta sprzedaz produko-
wanych przez siebie ptyt Hucie K.; sprzedaz ta trwata do konnca 1994 r. W zwigzku z
wystgpieniem powoddw dnia 1 wrzesnia 1993 r. o wyptate wynagrodzenia strona
pozwana odmdéwita zaptaty, wystepujac jednoczesnie do Urzedu Patentowego RP o
ustalenie, ze prowadzona przez nig produkcja ptyt podwlewnicowych W-1 i W-2 nie
jest objeta patentem 162 263. Decyzjg z dnia 28 lutego 1994 r. Urzad Patentowy
wniosek ten oddalit. W nastepstwie odwotania Huty, Komisja Odwotawcza przy
Urzedzie Patentowym RP utrzymata w mocy zaskarzong przez HTS decyzje organu
pierwszej instancji, w czesci dotyczgcej sposobu otrzymywania ptyty podwlewnicowej
0 symbolu W-1.

Zgodnie z poleceniem Sgdu Apelacyjnego, Sgd Okregowy dopuscit i przepro-

wadzit dowdd z opinii Instytutu Odlewnictwa w K., ktéra zostata wydana z uwzgled-



nieniem akt sprawy, a takze akt dochodzenia [...], jak tez urzgdzen i dokumentacji w
Hucie T.S. W oparciu o ten dowdd Sgd Okregowy ustalit, ze Huta T.S. jest jednostkg
stosujgcg wynalazek chroniony patentem 162 263. Istote tego wynalazku stanowi to,
ze ,najpierw odlewa sie czes¢ zewnetrzng ptyty o wypuktym lub wklestym uksztatto-
waniu gniazda, a nastepnie zalewa sie ciektym metalem otwarte od géry gniazdo
czesci zewnetrznej, przy czym ilosc ciektego metalu jest po zakrzepnieciu rowna
czesci srodkowej. Bez wzgledu na to na jakg wysokos¢ zalewa sie gniazdo, w czesci
zewnetrznej ilos¢ metalu wlana do tego gniazda zawsze bedzie sie réwnac objetosci
czesci srodkowej, poniewaz z tej ilosci wlanego metalu po jego zakrzepnieciu po-
wstaje czes¢ srodkowa. Tym samym - wedtug tego wyroku - kwestia ,zalewania na
réwno” nie jest decydujgca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku, poniewaz
wysokosc¢ zalewania czesci Srodkowej ptyty podwlewnicowej nie jest okreslona w
zastrzezeniu patentowym. Sad Okregowy ustalit tez, ze pozwana zalewata gniazdo
czesci zewnetrznej na wysokos$¢ 20 mm ponizej jej powierzchni, gdyz zalewanie do
réwna jest praktycznie - w wypadku zalewania otwartego - niemozliwe. Jednakze
poziom zalewania nie jest cechg znamienng sposobu otrzymywania ptyty. Caly ze-
spét znamiennych cech technicznych byt realizowany zaréwno przy odlewaniu ptyt
W-1 jak i W-2. Powyzsze okolicznosci miaty decydujgce znaczenie dla ustalenia, ze
w okresie po lipcu 1989 r. produkowane w Hucie ptyty (W-1 i W-2), byly wykonywane
wedtug sposobu okreslonego wynalazkiem (patent nr 162 263). Takze w oparciu o
opinie Instytutu Odlewnictwa w K., Sgd Okregowy dokonat ustalen co do efektow
ekonomicznych uzyskanych ze stosowania wynalazku. Stosujgc wynalazek dla wta-
snych potrzeb strona pozwana obnizyta wskaznik zuzycia ptyt podwlewnicowych,
efekt ekonomiczny wynikat rowniez ze sprzedazy ptyt do Huty K. tak wykonanych.
Czasokres, za jaki nalezy sie powodom wynagrodzenie wynika, zdaniem
Sadu, z tresci art. 99 ust. 1 ustawy o wynalazczosci, jak tez z przepisdéw zarzgdzenia
Ministra Kierownika Urzedu Postepu Naukowo Technicznego i Wdrozen z dnia 31
stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektéw stanowigcych podstawe do
ustalania wysokosci wynagrodzen za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12,
poz. 87). Wysokos¢ tego wynagrodzenia, zgodnie z zarzgdzeniami wewnetrznymi
pozwanego, wynosi 5% liczone od wartosci ustalonych efektéw ekonomicznych. Za
uzasadnione uznat Sgd Okregowy réwniez zgdanie zwaloryzowania naleznego po-
wodom wynagrodzenia, z uwagi na to iz same odsetki ustawowe w zadnym razie nie

zrekompensujg utraty wartosci pienigdza od czasu wymagalnoséci $wiadczenia, to



jest od konca 1989 r. Jako podstawe prawng waloryzacji Sgd Okregowy wskazat art.
358" § 3 k.c. Jako miernik waloryzaciji Sad ten przyjat przecietne miesieczne wyna-
grodzenie.

Wyrokiem z dnia 11 marca 2003 r. Sad Apelacyjny w Krakowie apelacje po-
zwanej Huty oddalit i zasgdzit od strony pozwanej na rzecz powoddéw solidarnie
kwote 5.400 zt tytutem kosztéw postepowania apelacyjnego. Sad Apelacyjny w tym
wyroku podzielit podstawy wyroku Sgdu pierwszej instancji, a po rozwazeniu zarzu-
téw pozwanej Huty uznat je za bezzasadne. W zasadniczych kwestiach spornych w
zakresie apelacji stanowisko zaskarzonego wyroku jest nastepujgce.

Nie jest konsekwentna strona pozwana i nie ma racji uwazajgc, ze rozpozna-
jacy niniejszg sprawe sad cywilny pozbawiony byt prawa do samodzielnego ustalenia
spornej miedzy stronami kwestii stosowania wynalazku, skoro zostato to poddane
takze rozpoznaniu przez Urzad Patentowy RP i Komisje Odwotawczg przy Urzedzie
Patentowym. Sad Apelacyjny podkreslit, ze w rozpoznawanym przypadku czes¢ de-
cyzji Urzedu Patentowego i Komisji Odwotawczej - w zakresie ptyty podwlewnicowej
0 symbolu W-1 - jest zbiezna z ustaleniami Sgdu, natomiast w czesci dotyczacej
ptyty podwlewnicowej o symbolu W-2 Komisja Odwotawcza ustalita negatywnie, ze
wskazana produkcja nie jest objeta przedmiotowym patentem. Jednakze, gtéwnie ze
wzgledu na ,negatywng” forme tego ostatniego rozstrzygniecia, nie stanowi ono wig-
zgcego ,prejudykatu” i nie pozbawia sgdu cywilnego mozliwosci rozpoznania sprawy
0 wynagrodzenie za stosowanie projektu wynalazczego w oparciu o ,sgdowe” usta-
lenia przestanki tego roszczenia. Takie stanowisko wynikato z powotanego przez Sad
Apelacyjny postanowienia Sgdu Najwyzszego z 23 sierpnia 1990 r., | CZ 106/90
(OSP 1991 nr 6, poz. 147). Punktem wyjscia ustalenia, ze pozwana Huta stosowata
przedmiotowy projekt, byto okreslenie istoty tego projektu. Rozwazajgc w tym zakre-
sie wynikajgcy z apelacji strony pozwanej problem oceny prawnej poprzedniego wy-
roku Sgdu Apelacyjnego, Sad ten stwierdzit, ze ,konstruujgc” poprzednio stanowisko
jakoby o istocie wynalazku decydowata ,kwestia zalewania rdzenia na réwno” Sgd
2wkroczyt w sfere wiedzy specjalistycznej, do czego nie byt uprawniony przed uzy-
skaniem opinii biegtych. Dopiero zas uzyskana w dalszym postepowaniu opinia In-
stytutu Odlewnictwa pozwolita na okreslenie wynalazku w oparciu o rzeczywiste zna-
czenie zastrzezen patentowych. Istotg wynalazku, zgodnie z tymi zastrzezeniami
wiasciwie zinterpretowanymi przez biegtych jest to, ze najpierw odlewa sie czesc¢ ze-

wnetrzng ptyty o wypuktym lub wklestym uksztattowaniu gniazda, a nastepnie zalewa



sie cieklym metalem otwarte od gory gniazdo czesci zewnetrznej, przy czym ilos¢
cieklego metalu jest po zakrzepnieciu rowna czesci Srodkowej. Stad cechy (srodki)
techniczne wyrdzniajgce ten sposob od innych (jego istota) to kolejnos¢ wykonywa-
nych czynnosci (odlanie najpierw czesci zewnetrznej, a pdzniej zalanie ciektym me-
talem gniazda czesci zewnetrznej) oraz to, ze ,ilos¢ ciektego metalu jest rowna po
zakrzepnieciu czesci sSrodkowej’. Z zastrzezenia patentowego nie wynika, by obje-
tos¢ czesci sSrodkowej miata sie rownac objetosci gniazda, tym samym kwestia ,za-
lewania na réwno” nie jest decydujgca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku,
poniewaz wysokos¢ zalewania czesci Srodkowej ptyty podwlewnicowej nie jest okre-
Slona w zastrzezeniu patentowym.

Za oczywiscie bezpodstawny uznat Sgd Apelacyjny zarzut zmierzajgcy do wy-
kazania istnienia negatywnej przestanki procesowej - ,res iudicata”, ze wzgledu na
postepowanie zakonczone w sprawie | C 21981/92. Tymczasem sprawa ta toczyta
sie pomiedzy powodami a Hutg K., a wiec miedzy innymi stronami. Inny byt takze jej
przedmiot, gdyz Huta K. zostata uznana za drugg jednostke stosujgcg wynalazek na
mocy umowy licencyjnej z AGH, a powddztwo zwigzane byto z ustaleniem efektow
ekonomicznych uzyskiwanych przez Hute K., polegajgcych na obnizeniu kosztow
zuzycia ptyt podwlewnicowych. Powodztwo zas w niniejszej sprawie dotyczy innych
efektow ekonomicznych uzyskiwanych przez inny podmiot - HTS, jako pierwszg jed-
nostke stosujgcg wynalazek. To, ze zaréwno Huta K., jak i Huta T.S. sg zobowigzane
do wyptaty na rzecz powodow wynagrodzenia (kazda od uzyskiwanych przez siebie -
a wiec roznych - efektéw), wynika juz z uzasadnienia wyroku Sgdu Apelacyjnego z
dnia 30 kwietnia 1999 r., gdzie odwotano sie do § 40 ust. 1 rozporzgdzenia Rady Mi-
nistréw z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektéw wynalazczych (Dz.U. Nr 33,
poz. 178), jak tez do poglgdu Sgdu Najwyzszego wyrazonego w uchwale z dnia 20
wrzesnia 1985 r., Il PZP 19/85, wpisanej do ksiegi zasad prawnych (OSNCP 1986 nr
4, poz. 44).

Od powyzszego wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 11 marca 2003 r.
strona pozwana wniosta kasacje, opierajgc jg na obu podstawach okreslonych w art.
393* k.p.c. W zakresie ,materialno-prawnej” podstawy zarzucono: 1) btedng wyktad-
nie art. 19 w zwigzku z art. 114 § 1 pkt 6 i art. 118 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. 0 wynalazczosci przez przyjecie, ,iz sad jest uprawniony do badania i samo-
dzielnego ustalenia; bedacy przedmiotem sporu sposob produkciji, chroniony paten-

tem, byt przedmiotem badania w trybie postepowania spornego przed urzedem Pa-



tentowym i Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP wydata ostateczng
decyzje ustalajgca, ze wskazana produkcja pozwanej nie jest objeta patentem, z
przyczyn podanych w uzasadnieniu decyzji’; 2) btedng wyktadnie art. 10 ustawy z
dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci, w odniesieniu do cechy wynalazku,
ktorg jest nadawanie sie do stosowania, przez uznanie ze rezultat stosowania wyna-
lazku nie musi by¢ znany przed zastosowaniem; 3) niewtasciwe zastosowanie art.
358" § 3 k.c. w zwigzku z art. 30 i 67 § 1 rozporzadzenia Prezydenta RP z dnia 24
pazdziernika 1934 r. Prawo o postepowaniu uktadowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze
zm.), z uwagi na ustalenie przez Sad pierwszej instancji, ze toczyto sie postepowanie
uktadowe, a w dacie wyrokowania przez Sad Apelacyjny istniato juz uprawomocnio-
ne postanowienie Sgdu o zatwierdzeniu uktadu.

W zakresie ,procesowej podstawy kasacji (art. 393" pkt 2 k.p.c.) wskazano w
niej nastepujgce naruszenia: 1) art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez przyjecie koniecznosci
zawieszenia postepowania w celu umozliwienia Urzedowi Patentowemu wydania
decyzji w trybie postepowania spornego wywotanego na wniosek pozwanej w celu
ustalenia, ze produkcja ptyt podwlewnicowych typu W1 i W2 nie jest objeta patentem
i ktéra to decyzja bedzie miata wptyw na rozstrzygniecie sprawy; 2) art. 228 k.p.c. w
zwigzku z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 493 § 5 Kodeksu spotek handlowych, przez nie-
wziecie pod uwage powszechnie znanego faktu o konsolidacji podmiotéw z branzy
hutniczej w Polskich Hutach Stali; 3) art. 386 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 379 pkt 3
K.p.c. przez przyjecie, iz sprawa [...] toczyta sie pomiedzy powodami a inng strong
pozwang, mimo, ze w wyniku konsolidacji hut, strona pozwana w dacie wyrokowania
byta juz nastepcg prawnym éwczesnej pozwanej; 4) art. 386 § 6 k.p.c. przez przyje-
cie, ze ocena prawna o istocie wynalazku nie stanowi oceny prawnej i nie wigze sa-
déw, przez co wskazania co do dalszego postepowania wyrazone w wyroku Sgdu
Apelacyjnego z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] jako wkraczajgce w sfere wiedzy specja-
listycznej, bez uprzedniej opinii biegtych w tym zakresie wigzac nie moga; 5) art. 290
§ 12 k.p.c. przez przyjecie, iz opinie na potrzeby procesu sporzgdzit instytut nau-
kowy, tj. Instytut Odlewnictwa w K.; 6) art. 227 i1 233 k.p.c. poprzez przekroczenie
granicy swobodnej oceny dowoddéw. W oparciu o powyzsze podstawy kasacja zawie-
rata wniosek o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.

Sad Najwyzszy po rozpoznaniu sprawy w granicach podstaw kasacji (por. art.

393 § 1 k.p.c.) uznat, Zze sg one nieusprawiedliwione. Nie budzi kontrowersji wia-



Sciwosc¢ sgdu cywilnego do rozpoznania sprawy o wynagrodzenie tworcéw projektu
wynalazczego z tytutu stosowania ich projektu. Przestanke tego powodztwa stanowi
twierdzenie, ze strona pozwana w ramach swej dziatalnosci gospodarczej stosowata
projekt, uzyskujgc w ten sposéb okreslone efekty. Jest to przestanka ,pozytywna”,
ktorej wykazanie obcigza dochodzgcg roszczenh strone powodowg. W toku rozpo-
Zznawania niniejszej sprawy zostato jednakze wszczete z inicjatywy (na wniosek)
strony pozwanej postepowanie przed Urzedem Patentowym o ustalenie, ze wskaza-
na produkcja nie jest objeta patentem powodow. To postepowanie zostato zakon-
czone ostateczng decyzjg Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z
dnia 6 lutego 1995 r. Przez oddalenie w czesci odwofania wnioskodawcy, decyzja ta
utrzymata w mocy decyzje Urzedu Patentowego w czesci oddalajgcej wniosek doty-
czgcy wskazanej produkcji ptyty podwlewnicowej o symbolu W1. Natomiast co do
produkcji ptyty podwlewnicowej o symbolu W2 Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze
produkcja ta nie jest objeta patentem powodow. Okazato sie, Zze powyzsze ustalenia
Urzedu Patentowego i Komisji Odwotawczej dotyczg podstawy powddztwa, wywotu-
jac w ten sposob kwestie prawng co do ich prejudycjalnego znaczenia.

Rozwazajgc przedstawione w tym zakresie stanowisko kasacji trzeba przede
wszystkim stwierdzi¢, Ze o braku prejudycjalnego znaczenia decyzji Urzedu Paten-
towego (Komisji Odwotawczej) orzekt juz Sgd Apelacyjny w Krakowie w ocenie
prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 kwietnia 1999 r. Na te okolicz-
nosc¢ nalezato zwréci¢ uwage w kontekscie art. 386 § 6 k.p.c. okreslajgcego zwigza-
nie oceng prawng sadu drugiej instancji, a takze ze wzgledu na to, ze zasadniczo
ocena prawna w wyroku z 16 kwietnia 1999 r. wynikta na skutek apelacji strony po-
zwanej i uwzglednia stanowisko wyrazone wowczas przez te strone.

Ocena prawna Sgdu Apelacyjnego w Krakowie, ktérg Sad ten konsekwentnie
zajat rowniez w wyroku z 11 marca 2003 r., opiera sie na stwierdzeniu cywilnopraw-
nej natury rozpatrywanej sprawy i takiej samej jej podstawy faktycznej. Nie moze
zatem uzyskiwac preferencji naktadajgca sie na wiasciwos¢ sgdu kompetencja po-
stepowania administracyjnoprawnego oparta na art. 19 i art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26,
poz. 117 ze zm.). Stosownie do pierwszego z tych przepiséw, kto ma w tym interes
prawny, moze zgdac ustalenia przez Urzad Patentowy, ze wskazana produkcja nie
jest objeta okreslonym patentem. Wedtug zas art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy Urzad Pa-

tentowy wydaje decyzje w takiej sprawie w trybie postepowania spornego.



Rozgraniczenie, na tle powyzszej regulacji, wtasciwosci sgdow i wtasciwosci
Urzedu Patentowego powinno rygorystycznie okresla¢ zakres przedmiotu postepo-
wania administracyjnego, ze chodzi tu o ustalenie negatywne, ktére nastepuje nie na
wniosek tworcy wynalazku. W rozpatrywanej sprawie cywilnej chodzito o roszczenia
innej osoby (tworcdw) oparte na przestance pozytywnej, co uzasadniato poglad o
wiasciwosci sgdu. Zasady takiego okreslenia wtasciwosci sgdow cywilnych zostaty
przedstawione w niebudzgcym watpliwosci sktadu orzekajgcego postanowieniu Sadu
Najwyzszego z dnia 23 sierpnia 1990 r., | CZ 106/90 (OSNCP 1991 nr 10-12, poz.
123). W tym postanowieniu Sgd Najwyzszy stwierdzit, ze ustalenia, czy produkcja
prowadzona przez pozwanego jest objeta patentem udzielonym powodowi, dokonuje
samodzielnie sgd rozpoznajgcy sprawe, co oznacza, ze nie nalezy zawieszac poste-
powania w celu przeprowadzenia postepowania spornego przez Urzedem Patento-
wym.

W rozpatrywanym przypadku doszto jednakze do niepozgdanego dualizmu
orzeczniczego z réwnie niepozgdang konsekwencjg w postaci czesciowo odmien-
nych ustalen wynikajgcych z postepowania w trybie spornym przed Urzedem Paten-
towym i z postepowania przed Sgdami pierwszej i drugiej instancji.

W okolicznosciach sprawy, skoro nie zachodzi niedopuszczalno$¢ drogi sado-
wej (kasacja nie przedstawita takiego zarzutu), skoro decyzja z postepowania admi-
nistracyjnego, ma charakter tylko deklaratoryjny (niekonstytutywny), skoro postepo-
wanie sgdowe zapewniato stronom odpowiednie srodki wyjasnienia przestanki rosz-
czenia dochodzonego w sprawie, w tym z uwzglednieniem tych aspektow przedmiotu
sporu, ktore nie wynikajg z decyzji postepowania administracyjnego (dotyczy to
zwlaszcza czasu i zakresu ,produkcji’ ptyt podlewnicowych) - Sgd Najwyzszy nie po-
dzielit stanowiska kasacji jakoby orzeczenie Sgdu musiato by¢ zgodne z wybrang
przez strone pozwang, odpowiadajgcg jej interesowi, jedng z dwu réznych czesci
decyzji Komisji Odwotawczej.

Jedng z cech wynalazku, okreslonych w art. 10 ustawy o wynalazczosci jest
zdolnos¢ danego rozwigzania technicznego do stosowania. Wedtug ustalen Sadu
przedmiotowy wynalazek, chociaz zostat opisany w zastrzezeniach patentowych z
pewng niejednoznacznoscig, to jednak jego zakres - przy pomocy odpowiedniego
Instytutu - zostat precyzyjnie okreslony. Wynalazek ten na pewno nadaje sie do sto-
sowania, o czym swiadczg ustalone fakty zastosowania tego wynalazku przez strone

pozwang i uzyskane z tego tytutu efekty ekonomiczne. Bezzasadnie zatem w kasacji
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zarzuca sie naruszenie art. 10 ustawy o wynalazczo$ci przez bagatelizowanie zdol-
nosci wynalazku do praktycznego zastosowania.

Naruszenia art. 358" § 3 k.c. bezzasadnie upatruje kasacja w tym, ze na sku-
tek zastosowania tego przepisu nastgpit przyrost wierzytelnosci po otwarciu poste-
powania uktadowego, w ktérym strona pozwana ,nadzorcy sgdowemu zgtosita fakt
prowadzonego procesu, by poinformowat sgd uktadowy o istnieniu wierzytelnosci o
nieustalonej kwocie”. Tymczasem zastosowanie art. 358 § 3 k.c. nie bylo elementem
zmiany wierzytelnosci, sugerowanego w kasacji jakiegos jej przyrostu, skoro dopiero
w wyniku rozpatrzonego powodztwa przedmiotowa wierzytelnos$¢ zostata okreslona.
Przedtem, jak to skarzgcy przyznaje, w postepowaniu uktadowym mogto chodzi¢ o
zobowigzanie ,0 nieustalonej kwocie”.

Jezeli chodzi o ,procesowq” podstawe kasacji, to - stosownie do jej uzasadnie-
nia - zasadniczy problem przedstawiony przez skarzgcego dotyczy niezastosowania
sie przez Sad Apelacyjny w zaskarzonym wyroku do wtasnej - wigzgcej wedtug art.
386 § 6 k.p.c. - oceny prawnej zawartej w wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. o istocie
przedmiotowego wynalazku. Jednakze, ocena prawna i wskazania co do dalszego
postepowania wyrazone w uzasadnieniu orzeczenia sgdu drugiej instancji nie wigzg
Sadu Najwyzszego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 6
kwietnia 1998 r., | CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211). Naruszenie przez sgd
drugiej instancji art. 386 § 6 k.p.c., wskutek nieuwzglednienia ocen wigzgcych przy
ponownym rozpoznawaniu sprawy, nie przekresla mozliwosci uznania przez Sad
Najwyzszy wyroku za odpowiadajgcy prawu (wyrok z dnia 11 stycznia 2001 r., | PKN
183/00, OSNAPIUS 2002 nr 17, poz. 411). Oznacza to, ze zarzut naruszenia przez
sad drugiej instanciji art. 386 § 6 k.p.c. nie ma w postepowaniu kasacyjnym znacze-
nia, jezeli nie wptyneto to na zasadnos¢ rozstrzygniecia w zaskarzonym wyroku.
Taka wtasnie jest sytuacja zaskarzonej oceny prawnej wyroku, od ktérego wniesiono
kasacje. Dopiero bowiem ta ocena - a nie ta z wyroku poprzedniego - odpowiada
wynikom postepowania wyjasniajgcego istote przedmiotowego wynalazku. Ostatnio
rozpoznajgce sprawe Sady pierwszej i drugiej instancji trafnie oparty swg ocene na
zastrzezeniach patentowych, tyle, Zze zrozumienie tych zastrzezeh wyrazonych w
jezyku techniki, przy czym - jak sie okazato - niezbyt precyzyjnie, wymagato specjali-
stycznej opinii biegtych. W tym zakresie poprzednie wskazania Sgdu Apelacyjnego
wynikajgce z wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. byty przedwczesne, bo chociaz Sad
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ten dostrzegat potrzebe zasiegniecia opinii biegtego, to zajat juz wczesniej stanowi-
sko w kwestii wymagajgcej wiadomosci specjalnych (por. art. 278 § 1 k.p.c.).

Bezzasadnie kasacja uwaza, ze Sad, bez potrzeby przedstawiania przez
strone twierdzen i dowoddw powinien uwzgledni¢ jako fakt powszechnie znany (art.
228 k.p.c.) to, ze ,PHS Huta T.S. z dniem 30 grudnia 2002 r. utracita osobowos¢
prawng przez to, iz wkasciciel spotki akcyjnej Skarb Panstwa wniost w trybie art. 492
§ 1 pkt 1 KSH akcje spotki do innej spoétki akcyjnej - tj. P.H.S. SA w K., podobnie jak
to uczynit z Hutg K. SA”. Dlaczego te i inne stosunki wtasnosciowe, o ktérych mowa
w kasacji, miatyby by¢ Sgdowi znane urzedowo skarzgcy nie przedstawit; samo zas
twierdzenie w zadnym razie nie wskazuje na naruszenie art. 228 k.p.c.

Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. dotyczy zawieszenia postepowania,
ktére miato miejsce przy poprzednim rozpoznawaniu sprawy przed Sgdem pierwszej
instancji. Zarzut ten zatem w ogodle nie odnosi sie do zakresu postepowania kasacyj-
nego dotyczgcego zaskarzonego wyroku Sadu drugiej instanciji.

Oczywiscie bezzasadnie zarzucono naruszenie art. 386 § 2 k.p.c. w zwigzku z
art. 379 pkt 3 k.p.c. przez nieuwzglednienie zarzutu res iudicata [...]. Nie ma przeciez
przestanek res iudicata w zwigzku ze sprawg toczong - jak to wynika z ustalen za-
skarzonego wyroku - miedzy innymi podmiotami i 0 co innego.

Nie wiadomo dlaczego skarzgcy uwaza, ze budzi watpliwosci to, iz za instytut
naukowy dziataty dwie osoby, ktore przeprowadzity badanie i wydaty opinie. Taka
jest przeciez zasada przedstawienia opinii przez instytut naukowy, okreslona w art.
290 § 2 k.p.c.

Naruszenia art. 227, 231 i 233 k.p.c. skarzgcy upatruje w przekroczeniu gra-
nicy swobodnej oceny dowodow. Wobec braku skonkretyzowania tak ogélnie wyra-
zonego zarzutu, braku podania tego, na czym skarzgcy sie opiera - zarzut ten nale-
zato uznac jako gotostowny.

Z powyzszych przyczyn Sad Najwyzszy orzekt stosownie do art. 393'% k.p.c.



