Wyrok z dnia 27 lutego 1997 r.
| PKN 14/97

Objecie zastosowanym projektem racjonalizatorskim tylko czesSci rozwigzania
stanowigcego chroniony patentem wynalazek nie jest stosowaniem tego wynalazku w
rozumieniu art. 98 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci ( wedlug
jednolitego tekstu: Dz .U. z 1984 r., Nr 33, poz. 177).

Przewodniczacy SSN: Andrzej Kijowski, Sedziowie SN: Jozef Iwulski, Maria
Mankowska (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 1997 r. sprawy z powodztwa
Zbigniewa S., Jana G., Jerzego R., Zbigniewa O., Marka M. przeciwko Kopalni Wegla
Brunatnego "B." w R. o zaptate, na skutek kasacji powodéw od wyroku Sadu Apelacyjnego
w Lodzi z dnia 17 pazdziernika 1996 . [...]

oddalit kasacje.
Uzasadnienie

Powodowie Zbigniew S., Jan G., Grzegorz J., Jerzy R., Zbigniew O. i Marek M. w
pozwie przeciwko Kopalni Wegla Brunatnego "B." w R. domagali si¢ zasagdzenia kwoty
101.943.700 dawnych ztotych z odsetkami tytutem wynagrodzenia za stosowanie wynalazku
pt. "Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do oczyszczania przedmiotéw walcowych"
chronionego patentem Nr 278345 za okres od dnia 1 stycznia 1990 r. do 31 grudnia 1991 r.

Strona pozwana nie uznata powddztwa 1 wnosita o jego oddalenie twierdzac, ze
zastosowany zostat tylko pracowniczy projekt racjonalizatorski nr 406/87, ktorego twdrcami
sg powodowie. Projekt ten nosi nazwa "Modernizacja komory Srutowania bgbnow
przenosnikowych w oddziale ww-2". Jedynie cz¢$¢ rozwigzania tego projektu nosi cechy
wynalazku pt. "Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do czyszczenia przedmiotow
walcowych", ktory jest chroniony patentem. Projekt Nr 406/87 stosowany byt od dnia 1
stycznia 1988 r. 1 powodom zostato wyptacone wynagrodzenie za 2 lata stosowania tego
projektu.

Ponadto na podstawie decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek
wyptacono powodom w dniu 17 wrze$nia 1992 r. wynagrodzenie za okres korzystania z
wynalazku z tytulu efektow pozaeckonomicznych - poprawy warunkéw BHP w kwocie
8.142.200 dawnych ztotych. Za podawanie danych do tej kalkulacji odpowiedzialny byt
powod Marek M. - Kierownik Oddziatu ww -2. Obecnie strona pozwana kwestionuje te dane
i uwaza, ze nie powinna by¢ zobowigzana do uwzglednienia korzysci, nie znajdujacych
wyrazu w jej bilansie.[...]

Postanowieniem z dnia 13 lutego 1996 1. [...] Sad Wojewoddzki w Piotrkowie
Trybunalskim umorzyt postepowanie odnosnie do roszczenia Grzegorza J., wobec cofnigcia
pozwu w tym zakresie [...]. Wyrokiem z dnia 17 maja 1996 r. Sad Wojewodzki oddalit
powodztwo pozostatych 5 powodow 1 nie obcigzyt ich obowigzkiem zwrotu kosztow procesu.
Sad ustalil, ze w dniu 25 czerwca 1987 r. powodowie, bez powoda Grzegorza J., zgtosili
pracowniczy projekt wynalazczy pt. "Modernizacja komory do $rutowania bebnow
przenos$nikowych w oddziale ww - 2", ktéry w Kopalni Wegla Brunatnego "B." otrzymat
numer ewidencyjny 406/87. W okresie tym powodowie byli pracownikami strony pozwanej:
powdd Zbigniew S. byl inspektorem technicznym w dziale Gtownego Technologa, a w



okresie wdrazania projektu byt sztygarem zmianowym w oddziale ww-2, powod Jan G. byt
kierownikiem Wydzialu Wulkanizacji, powod Zbigniew O. byt Gtéwnym Technologiem,
powod Jerzy R. byt Gléwnym Mechanikiem, za§ powod Marek M. byt kierownikiem dziatu
ww-2, W ktorym ow projekt zostat zastosowany w dniu 1 stycznia 1988 r. Potwierdzenia
zastosowania projektu wynalazczego Nr 406/87 i wprowadzenia go do normalnej produkcji
dokonata strona pozwana w pismie z dnia 5 czerwca 1988 r. [...]. W urzadzeniu tym
zamontowany jest silnik pradu zmiennego ze stata predkoscia obrotowa. Za stosowanie
projektu racjonalizatorskiego tworcom przyznano i wyptacono wynagrodzenie za okres
dwoch lat.

W dniu 26 pazdziernika 1988 r. strona pozwana zlecita Zaktadowi Ustug Tech-
nicznych przy Wojewodzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w P.T. opracowanie
dokumentacji zgtoszonej do Urzedu Patentowego celem ochrony projektu wynalazczego
powoddw. W zgloszeniu patentowym Nr 159787 zastrzezono miedzy innymi, ze
oczyszczarka pneumatyczna komorowa znamienna jest tym, ze posiada silnik elektryczny
pradu statego z regulacja obrotoéw [...]. Natomiast w urzadzeniu stosowanym w Kopalni nie
wykonano mechanizmu przesuwu dyszy Srutujacej, zgodnie z projektem wynalazczym Nr
406/87, ani tez zgodnie z patentem, albowiem naped elektryczny dyszy jest wykonany
wedlug dokumentacji z 1987 r. bez mozliwosci ptynnej regulacji predkosci. Urzadzenie
dziatajace u strony pozwanej tym rozni si¢ od patentu, ze zainstalowano w nim silnik pradu
zmiennego ze stalg predkoscig obrotowa, nie za$ silnik pradu statego z regulacja obrotow. W
rozwigzaniu zastosowanym nie osiggnicto zatem mozliwosci ptynnej regulacji predkosci i nie
uzyskano optymalnych warunkow $rutowania bebndéw o réznej srednicy, tak by dokonana
predkos¢ pozwolita na oczyszczenie bebna po jednorazowym przejéciu strumienia Srutu po
linii $rubowej, za$ doj$cie do wylacznika krancowego skutkowatoby zatrzymanie catej
oczyszczarki, co jest celem opatentowanego wynalazku. Na podstawie opinii dwdch biegtych
doc. dr J. R. i rzecznika patentowego mgr inz. elektryka J. K. Sad Wojewodzki uznat, ze
wynalazek powodow nalezy do kategorii konstrukcji, nie za$ sposobu produkcji a
rozwigzanie techniczne chronione patentem Nr 159787 nie bylo stosowane przez strone
pozwang. Stosowanie silnika pragdu zmiennego w oczyszczarce pracujgcej U strony pozwanej
od 1988 r. nie jest rozwigzaniem ekwiwalentnym, skoro nie spetnia zamierzen, dla ktérych w
zastrzezeniach patentowych wprowadzono inne rozwigzanie techniczne w postaci silnika
pradu statego z regulacja obrotéw. Podstawa dla uzyskania przez tworcéw wynagrodzenia za
wynalazek jest jego zastosowanie, jezeli wigc Kopalnia nie stosowata opatentowanego
wynalazku, to roszczenia powodow Sad Wojewodzki uznatl za bezzasadne na podstawie art.
98 ustawy 0 wynalazczosci.

Sad Apelacyjny w Lodzi wyrokiem z dnia 17 pazdziernika 1996 r. oddalil rewizje
powodow uznajac, ze ustalenia dokonane prze Sad Wojewodzki znajduja potwierdzenie w
materiale dowodowym zebranym w sprawie. Wbrew pogladowi skarzacych, do uprawnien
Sadu nalezato ustalenie okolicznosci, czy strona pozwana stosuje przedmiotowy wynalazek.
Okoliczno$¢, ze uzytkowane jest jedynie urzadzenie bgdace przedmiotem projektu
racjonalizatorskiego, a nie opatentowany wynalazek, uprawnia do oddalenia powodztwa
tworcow wynalazku, skoro wynagrodzenie przystuguje im tylko woéwczas, gdy wynalazek
zostal zastosowany.

Powyzszy wyrok zaskarzyli kasacja powodowie zarzucajac naruszenie prawa
materialnego przez bledng jego wyktadni¢ i niewtasciwe zastosowanie oraz wnosili o
uchylenie wyroku i zasagdzenie kosztow postepowania kasacyjnego. Dopiero z tresci
uzasadnienia kasacji wynika, Ze chodzi o naruszenie art. 16 ust. 3, art. 21, art. 32 ust. 115
ustawy o wynalazczosci, a takze art. 5 KC. Zdaniem powodow opis projektu
racjonalizatorskiego 406/87 posiada wszystkie elementy zastrzezenia niezaleznego - patentu
Nr 159787 poniewaz projekt nie precyzuje rodzaju silnika, ktéry nalezy zastosowac. Strona



pozwana uznala wprowadzenie silnika pradu statego z regulacja obrotdw za rozwigzanie
ekwiwalentne dla silnika jednobiegowego, co znalazto wyraz w decyzji z dnia 21 wrze$nia
1992 r. w sprawie wynagrodzenia za wynalazek. Ponadto interpretacja art. 16 ust. 3 ustawy o

wynalazczosci dokonana przez Sad Apelacyjny jest w sprawie powodow sprzeczna z art. 5
KC.

Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:

Kasacja nie jest zasadna. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972
r. 0 wynalazczosci (jednolity tekst: Dz .U. z 1984 r., Nr 33, poz. 177) pozwana Kopalnia
Wegla Brunatnego "B." , jako jednostka gospodarki uspotecznionej byta obowigzana do
zgltaszania w Urzedzie Patentowym projektow wynalazczych majacych cechy wynalazku
pracowniczego. Miata rowniez obowigzek wskazania wynalazcow (art. 27 ust. 1 ustawy), do
czego wezwal Urzad Patentowy pismem z dnia 31 marca 1989 r. [...] wobec niedolaczenia do
zgloszenia o§wiadczen wynalazcow o dokonaniu zgltoszonego projektu wynalazczego. Przy
pismie strony pozwanej z dnia 6 kwietnia 1989 r. [...] przestane zostaty do Urzegdu
Patentowego oswiadczenia powodow o dokonaniu wynalazku pt. "Oczyszczarka
pneumatyczna komorowa do oczyszczania przedmiotoéw walcowych". Zatem zarzut
powoddw, ze bez ich wiedzy strona pozwana ograniczyta zakres ochrony wynalazku nie jest
prawdziwy. [...] Prawo wynalazcze nie przewiduje bowiem dla tworcow pracowniczego
projektu wynalazczego innego wynagrodzenia, jak przewidziane w art. 98 ustawy. Przepis
ten stanowi, ze warunkiem prawa do tego wynagrodzenia jest zastosowanie wynalazku.
Rowniez powotanie si¢ w kasacji na przepisy art. 32 ust. 1 i 5 omawianej ustawy nie stanowi
w istocie zarzutu kasacyjnego, skoro powodowie jedynie konstatuja, ze w mysl tych prze-
pisow strong w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym byta strona pozwana jako
zgtaszajgca wynalazek a oni mogli wykonywac jedynie czynnosci dopuszczalne wedtug stanu
sprawy, ktore nie pozostawaly w sprzecznos$ci z czynno$ciami zglaszajacego. Oswiadczenia
tworcow o dokonaniu zgloszonego wynalazku oznaczaty jednoznacznie potwierdzenie
opisanych w zgloszeniu patentowym zastrzezen, ktore zgodnie z § 6 ust. 1 1 5 pkt 2
zarzadzenia Prezesa Urzedu Patentowego z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony
wynalazkéw 1 wzorow uzytkowych (M.P. Nr 26, poz. 179) powinny ujawniac istote
wynalazku i okresla¢ zastrzegany wynalazek przez podanie jego cech technicznych, ktore
opisane w cze$ci znamiennej, wyrdzniajg go sposrod innych rozwigzan technicznych,
majacych zespot cech okreslonych w czgdci nieznamiennej. Wynalazek powodow nalezy do
kategorii urzadzenia, zatem jego cechy, jako poszczegdlne elementy konstrukcyjne sg ze sobg
wzajemnie powigzane, stanowigc nieroztaczny zespot cech, ktory charakteryzuje istote
technicznego rozwigzania. Oznacza to, ze patent chroni ten wynalazek, jako catos¢, wedtug
opisu urzadzenia w cze$ci znamiennej zastrzezen patentowych [...].

Sady obu instancji prawidlowo przyjety, ze istota sporu w rozpoznawanej sprawie
polega na ustaleniu, czy wynalazek chroniony patentem Nr 159787 zostat zastosowany w
pozwanej Kopalni. Warunek stosowania wynalazku spetniony jest wowczas, gdy wszystkie
cechy znamienne wynalazku podane w zastrzezeniu niezaleznym, sg zastosowane w
rozwigzaniu technicznym. Bezspornym miedzy stronami jest to, iz omawiany patent na
wynalazek pt. "Oczyszczalnia pneumatyczna komorowa do czyszczenia przedmiotow
walcowych" zawiera w opisie jako cech¢ znamienng, ze posiada silnik elektryczny pradu
statego z regulacja obrotow. Stosowany natomiast przez stron¢ pozwang projekt
racjonalizatorski Nr 406/87 posiada silnik pradu znamiennego, ktory nie jest rozwigzaniem
ekwiwalentnym dla silnika elektrycznego pradu statego z regulacja obrotow. Ustalenie to
znajduje potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym, a w szczegdlnosci w
zbieznych opiniach 2 biegtych, posiadajacych wysokie kwalifikacje i wiedz¢ tematu.



Wskazany w kasacji art. 16 ust. 1 ustawy o wynalazczo$ci stanowi, ze zakres
przedmiotowy patentu okreslajg zastrzezenia zawarte w opisie patentowym. W literaturze
przedmiotu dopuszcza si¢ techniczne $rodki ekwiwalentne dla ujawnionych w zastrzezeniach
patentowych ale tylko wowczas, gdyby stuzyly do zapewnienia takiego samego rezultatu
(por. Komentarz do prawa wynalazczego - W.Kotarba, Z. Miklasinski, A. Pyrza, 1994 r. str.
198).

W rozpoznawanej sprawie chodzi o zamiang silnika pradu statego z regulacja obrotéw
na silnik pragdu zmiennego. Biegli wykazali, Ze takie zastosowanie zamienne pocigga za soba
daleko idace konsekwencje w sposobie funkcjonowania urzadzenia i nie spetnia rezultatow
opisanych w patencie. W uzytkowanym urzgdzeniu w ogoéle nie ma regulacji obrotow i nie
istnieje mozliwos¢ regulacji niezbednej do oczyszczania begbnéw w przypadku ich rdznej
srednicy przy zachowaniu identycznej jakosci oczyszczania. Celem regulacji obrotéw byto
za$ zapewnienie optymalnego sposobu oczyszczania bgbndéw w zaleznosci od $rednicy.

W orzecznictwie przyjmuje si¢, ze wykorzystanie tylko niektorych srodkow lub
operacji technicznych przewidzianych w zastrzezeniach patentowych nie jest stosowaniem
wynalazku. W wyroku sktadu siedmiu s¢dziow Sadu Najwyzszego z dnia 12 marca 1987 r.,
IIT PRN 5/86 stwierdzono, ze zbudowanie urzadzenia zblizonego do chronionego patentem,
nie zawierajacego jednak w pelni rozwigzan objetych zastrzezeniami patentowymi, nie jest
stosowaniem wynalazku 1 nie przystuguje tworcy z tego tytutu wynagrodzenie.

Sad Najwyzszy w sktadzie rozpoznajacym przedmiotowa kasacje podziela powyzszy
poglad, ze patent na wynalazek, ktorego przedmiotem jest okreslone urzadzenie chroni je
jako catos¢, zatem zastosowanie w projekcie racjonalizatorskim Nr 406/87 [...] czesci
rozwigzania technicznego chronionego patentem Nr 159787, nie oznacza stosowania tego
wynalazku.

Z tych tez wzgledow powodom nie przystuguje wynagrodzenie na podstawie art. 98
ustawy o wynalazczos$ci. Powodowie nie wykazali rowniez naruszenia art. 5 KC, skoro
otrzymali wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego z nadptata, a
uzytkowane urzadzenie nie przynosi oczekiwanych efektow.

Wczesniejsze dane, jak to ustalit Sagd Wojewodzki, nie zawsze byty podawane
rzetelnie. [...] Tymi tez okoliczno$ciami thumaczyta strona pozwana zmiang swego
stanowiska odno$nie dalszej wyptaty powodom wynagrodzenia, przyznanego uprzednio
decyzja z dnia 21 wrze$nia 1992 r., powotang w kasacji. Decyzja ta nie mogla oczywiscie
stanowi¢ samoistnej podstawy dla zgloszonych przez powodow roszczen.

Art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczo$ci stanowi, ze podstawa do ustalenia wysokos$ci
wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy sg efekty uzyskane przez stosowanie
projektu. Brak zastosowania wynalazku powodow skutkuje, Ze ich zadania sa bezzasadne, a
kasacja powodow, nie majaca usprawiedliwiajgcych podstaw, podlega oddaleniu na
podstawie art. 3932 KPC.

Notka

Cytowany w uzasadnieniu wyrok skladu siedmiu sedziéw z dnia 12 marca 1987 r., ITI

PRN 5/86 zostat opublikowany w OSPiKA 1988 z. 3 poz. 47.



