Wyrok z dnia 21 pazdziernika 1999 r.
| PKN 299/99

Bezzasadny jest kasacyjny zarzut naruszenia art. 98 ust. 3 ustawy z dnia
19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33,
poz. 177 ze zm.), jezeli efekty uzyskane przez stosowanie projektu wynalazcze-
go nie dotyczyly efektéw uzyskanych przez wykonywanie prawa do patentu lub

do prawa ochronnego albo patentu lub prawa ochronnego.

Przewodniczgcy: SSN Kazimierz Jaskowski, Sedziowie SN: Walerian Sanetra

(sprawozdawca), Barbara Wagner.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 21 pazdziernika 1999 r. sprawy z po-
wodztwa Jerzego B. przeciwko Przedsiebiorstwu Badawczo-Produkcyjnemu Prze-
mystu Kablowego ,E.” w likwidacji o zaptate, na skutek kasacji powoda od wyroku

Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1997 r. [...]

oddalit kasacjeizasadzit na rzecz strony pozwanej od powoda kwote

1.000 zt tytutem zwrotu kosztow postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

W imieniu powoda Jerzego B. wniesiona zostata kasacja od wyroku Sgdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1997 r. [...], ktérym jego apelacja od
wyroku Sgdu Wojewddzkiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 1996 r. [...] w zasadni-
czym zakresie zostata oddalona i ktéry jednakze robwnoczes$nie w pewnym zakresie
zostat zmieniony na korzys¢ powoda.

Powdd Jerzy B. domagat sie zasgdzenia od pozwanego Przedsiebiorstwa Ba-
dawczo Produkcyjnego Przemystu Kablowego ,E.” w O.M. wynagrodzenia za stoso-
wanie w latach 1987 - 1992 opatentowanego wynalazku, dotyczgcego sposobu roz-
ttaczania kapturkow termokurczliwych oraz urzgdzenia do rozttaczania kapturkow
termokurczliwych. W toku postepowania powod sprecyzowat ostatecznie swe rosz-

czenia w ten sposob, ze wnidst 0 zasgdzenie wynagrodzenia wedtug opinii biegtego



inz. Jana W., sporzgdzonej 19 grudnia 1995 r. [...], tj. w fgcznej kwocie 41.512.313 zt
(przed denominacjg) wraz z odsetkami ustawowymi. W piSmie procesowym z dnia 14
grudnia 1995 r., wniesionym dnia 22 grudnia 1995 r. [...], powdd wystgpit ponadto o
zasgdzenie odsetek od zalegtych odsetek, stosownie do tresci art. 482 § 1 KC. Sad
Wojewddzki uwzglednit powodztwo co do kwoty 1.577,15 (naleznosci gtébwnej) oraz
kwoty 5.180,59 zt skapitalizowanych odsetek (z odsetkami ustawowymi od 24 maja
1996 r. do dnia zaptaty), zas w pozostatym zakresie powddztwo oddalit. Sad ten
ustalit, ze powdd jest tworcg wynalazku, dotyczgcego sposobu rozttaczania kaptur-
kow termokurczliwych i urzgdzenia do rozttaczania. Wynalazek ten zostat wykorzys-
tany w procesie technologicznym produkcji kapturkow termokurczliwych, potrzebnych
do zabezpieczenia zakonczen kabli. Powodd jako tworca wynalazku otrzymat tytutem
wynagrodzenia za piec lat stosowania wynalazku (od 1 lipca 1987 r. do 30 czerwca
1992 r.) kwote 262,15 zt. Opierajgc sie na tresci § 1 ust. 4 i § 10 ust. 3 zarzgdzenia
Ministra — Kierownika Urzedu Naukowo-Technicznego i Wdrozenh z 31 stycznia 1986
r. w sprawie zasad obliczania efektéw stanowigcych podstawe do ustalenia wysoko-
Sci wynagrodzen za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87) Sad
Wojewddzki uznat za wiarygodng opinie biegtego Jana W. z 5 sierpnia 1996 r. i na jej
podstawie ,przypisat rozwigzaniu powoda 35% udziatu w catosci przedsiebiorstwa w
postaci produkcji kapturkéw termokurczliwych.” Odpowiednio do tych ustalen wyliczyt
wynagrodzenie powoda na kwote 1.839,26 ztotych oraz wysokosc¢ skapitalizowanych
odsetek. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci
(jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 77 ze zm.) Sad Wojewddzki zasgdzit na
rzecz powoda kwote 1.577,15 (po odliczeniu juz wyptaconego wynagrodzenia) oraz
kwote 5.180,59 tytutem skapitalizowanych odsetek.

W toku postepowania przed Sgdem Apelacyjnym — w nastepstwie apelaciji
powoda - przeprowadzono dowdd z opinii Politechniki W. na okolicznosc¢ jakg czesc
rozwigzania cato$ci przedsiewziecia w postaci produkcji kapturkéw termokurczliwych
nalezy przypisa¢ powodowi jako twoércy projektu wynalazczego, (objetego patentem
[...]), a jaka czes¢ tego przedsiewziecia jest zwigzana z wdrozeniem wyniku prac ba-
dawczo-rozwojowych, nie objetych tym projektem wynalazczym. Wedtug opinii Ins-
tytutu Technologii Materiatowych Politechniki W. termoformowanie kapturkow wedtug
wynalazku powoda i przy uzyciu wynalezionego przez niego urzgdzenia, stanowito
20% catosci prac badawczo-wdrozeniowych zmierzajgcych do produkcji kapturkow

termokurczliwych. W ocenie Sadu drugiej instancji w swietle tej opinii, a takze wobec



wnioskow opinii biegtego J.W. (sporzgdzonej 5 sierpnia 1996 r.), po przedstawieniu
przez pozwane przedsiebiorstwo materiatdw dotyczgcych prac badawczych i prob
[...], nalezy uznag, iz projektowi wynalazczemu powoda mozna przypisac nie wiecej
niz 35% efektow zwigzanych z produkcjg kapturkéw termokurczliwych. Taki sposéb
obliczania wynagrodzenia za stosowanie projektu wynalazczego przewidziano w §
10 ust. 3 zarzgdzenia Ministra - Kierownika Urzedu Naukowo-Technicznego i Wdro-
zenh z dnia 31 stycznia 1986 r. Obie opinie uwzgledniajg przedstawione przez poz-
wane przedsiebiorstwo dokumenty obrazujgce przeprowadzone prace badawcze
poprzedzajgce podjecie produkcji kapturkow. Prace te obejmowaty tak istotne za-
gadnienia jak: dobdér materiatow, konstrukcja wyrobu i formy wiryskowej, proces
wtrysku, sieciowanie radiacyjne, naktadanie kleju. Na problem wtasciwego doboru
materiatdéw zwracat uwage sam powod w sprawozdaniu z pracy naukowo-badawczej
z1982r. [...]. Z tego samego sprawozdania wynika, ze proby materiatowe trwaty
prawie rok. Podobne problemy stwarzato opracowanie receptury kleju topliwego i
technologii jego naktadania wraz z oprzyrzgdowaniem. Zwracat na to réwniez uwage
sam powdd [...]. Jego tez zdaniem uruchomienie produkcji kapturkéw termokurczli-
wych stanowito trudny, trwajgcy od 1986 r. proces. Wyliczone przez biegtego J.W.
wynagrodzenie obejmuje takze efekty z produkcji doswiadczalnej i importowej. Majgc
na uwadze powyzsze okolicznosci Sad drugiej instancji oddalit apelacje powoda skie-
rowang do naleznosci gtbwnej stanowigcej wynagrodzenie tworcy. Uznat natomiast
racje skarzgcego w kwestii przyjetego w wyroku Sgdu Wojewddzkiego poczgtkowego
terminu ptatnosci odsetek od zalegtych odsetek. Zgodnie z art. 482 KC odsetek
od zalegtych odsetek mozna zgdac¢ od chwili wytoczenia o nie powodztwa. Nalezy
zatem przyjac, iz samo ztozenie pisma procesowego zawierajgcego takie zgdanie
uprawnia do swiadczenia podwyzszonego o odsetki od zalegtych odsetek. Taki sku-
tek w rozpoznawanej sprawie wywotato pismo powoda ztozone bezposrednio w Sa-
dzie Wojewoddzkim 22 grudnia 1995 r. [...]. Z tego wzgledu zgodnie z regutg art. 111
§ 2 KC powodowi nalezg sie od dnia 23 grudnia 1995 r. odsetki od wyliczonych na
ten dzien zalegtych odsetek. Stosownie do tego ustalenia zmieniony zostat zaskar-
zony apelacjg wyrok Sadu pierwszej instancji.

W kasacji zaskarzonemu nig wyrokowi postawiono zarzut, iz narusza on prze-
pisy prawa materialnego, ,a mian. art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z 19 pazdziernika 1972 r.
o wynalazczosci (Dz.U. 33/84 poz. 177) przez pominiecie tegoz przepisu przy ustala-

niu efektow wynalazku opatentowanego numerem [...] oraz art. 110 ust. 1 powyzszej



ustawy przez jego niezastosowanie.” Ponadto kasacja zawiera zarzut ,naruszenia
przepisow postepowania a mian. art. 233 § 1 KPC przez nierozwazenie cato$ci mate-
rialu zgromadzonego w sprawie oraz art. 316 § 1 i art. 364 § 2 KPC przez zamknie-
cie rozprawy mimo niewyjasnienia cato$ci zgdan powoda a mian. naleznosci powoda
z tytutu efektow wtdrnych; uchybienia te miaty niewatpliwie istotny wyptyw na wynik

sprawy.”
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw i wobec tego nie mogta zosta¢
uwzgledniona. W petitum postawiony zostat zarzut, iz w zaskarzonym wyroku doszto
do naruszenia art. 98 ust. 2 i 3 oraz art. 110 ust. 1 ustawy o wynalazczosci. Gdy idzie
o art. 98 ust. 2 i 3 ustawy o wynalazczosci to brak jest w kasacji wyjasnienia na czym
polegato jego naruszenie. Jest to istotna okolicznos¢, gdyz Sad Najwyzszy rozpoz-
naje sprawe w granicach kasacji (art. 393'* KPC), a te wyznaczone sg zwlaszcza
przez to w jaki sposob ujete zostaty w niej jej podstawy (ij. jakie wskazano w niej
konkretne przepisy, ktérych naruszenie sie zarzuca), a takze ich uzasadnienie (art.
393° KPC). W mysl art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczosci (w brzmieniu majgcym zas-
tosowanie do rozpoznanej sprawy) podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
za pracowniczy projekt wynalazczy sg efekty uzyskane przez stosowanie projektu.
Przepis ten zostat zastosowany w zaskarzonym wyroku, bo przy ustalaniu wyna-
grodzenia powoda podstawe dla jego okreslenia stanowity efekty uzyskane przez
stosowanie jego projektu. W kasacji nie podaje sie zas na czym polegato naruszenie
tego przepisu. Podobnie jest w wypadku art. 98 ust. 3 ustawy o wynalazczosci, w
mys$| ktérego ilekro¢ w ustawie jest mowa o efektach uzyskanych przez stosowanie
projektu wynalazczego, dotyczy to rowniez efektéw uzyskanych przez wykonywanie
prawa do patentu lub do prawa ochronnego albo patentu lub prawa ochronnego. W
toku rozpoznawania sprawy w ogole nie byta podnoszona kwestia efektéw z prawa
do patentu i z patentu, gdyz jak mozna sgdzi¢ efektéw tego typu wynalazek powoda
w ogole nie przyniost. Réwniez w kasacji brak jest twierdzenia, ze wynalazek powoda
byt zrodtem efektéw wynikajgcych z wykonywania prawa do patentu lub z patentu
(np. w nastepstwie zawarcia umowy licencyjnej, czy umowy o przeniesieniu prawa do
patentu lub z patentu). Ponadto w uzasadnieniu znalazto sie niezrozumiate zdanie,

ze ,prawidtowych ustalen Sgd winien dokonac¢ w oparciu o przepis art. 98 rozporza-



dzenia Rady Ministrow w sprawie projektow wynalazczych”. Prawdopodobnie idzie w
tym wypadku o art. 98 ustawy o wynalazczosci, gdyz rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektéw wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178
ze zm.), ktére mogtoby tu ewentualnie wchodzi¢ w rachube (lecz jest to watpliwe,
rola zas Sgdu Najwyzszego nie polega na snuciu domystow dotyczacych tego o jaki
przepis, jakiego aktu prawnego idzie wnoszgcemu kasacje) — nie byto podzielone na
artykuty lecz na paragrafy, ktorych przy tym byto tylko 87. Niezaleznie od tego
twierdzenie kasacji, ze Sad Apelacyjny naruszyt art. 98 ustawy o wynalazczosci - jak
wspomniano - jest gotostowne i jednoczes$nie fatszywe, gdyz przepisy tego artykutu
zostaty przez ten Sgd zastosowane, skoro uznat on, iz powodowi nalezato sie wy-
nagrodzenie stosownie do efektéw uzyskanych z zastosowania jego wynalazku. Inng
sprawg jest natomiast to, czy przy ustalaniu tych efektéw w sposéb wiasciwy zostaty
zastosowane przepisy wykonawcze. W istocie jednakze w kasacji brak jest
skonkretyzowanych zarzutow dotyczgcych naruszenia tych przepiséw, a ponadto
takze w tym zakresie - zdaniem Sgadu Najwyzszego - nie doszto do uchybienia obo-
wigzujgcemu swego czasu prawu, ktére miato zastosowanie do wynagrodzenia
(ustalania wielkosci efektow z wynalazku) powoda.

Roéwniez zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC ,przez nierozwazenie catosci
materiatu zgromadzonego w sprawie” jest nietrafny. Sgd Apelacyjny opart swoje
rozstrzygniecie na opiniach biegtych, ktére poddat nalezytej analizie. Ostatecznie
przyjat za wtasciwe stanowisko wyrazone w opinii J.W. z 5 sierpnia 1996 r., ktorg
stusznie uznat za najbardziej wiarygodng i uwzgledniajgcg cato$¢ materiatu potrzeb-
nego dla prawidtowego wyliczenia wynagrodzenia powoda. Opinia ta — cho¢ rézni sie
od pierwszej opinii J.W. (z 19 grudnia 1995 r.) — jest korzystniejsza dla powoda od
opinii wydanej przez Politechnike W. Opierajgc swoje rozstrzygniecie na ustaleniach
zawartych w opinii biegtego J.W. z 5 sierpnia1996 r. Sad Apelacyjny nie wykroczyt
poza wyznaczone przez art. 233 § 1 KPC ramy swobodnej oceny wiarygodnosci i
mocy dowodow, a przy tym zarzut, iz nie dokonat jej na podstawie wszechstronnego
rozwazania zebranego materiatu jest gotostowny i nie odpowiada prawdzie. Nie jest
trafny takze zarzut naruszenia art. 316 § 1 KPC, gdyz Sad Apelacyjny po zamknieciu
rozprawy wydat wyrok, a przy tym miat na uwadze stan rzeczy istniejgcy w chwili za-
mkniecia rozprawy. Wbrew temu co sugeruje sie w kasacji przepis ten nie formutuje
reguty, ze Sgd moze zamkng¢ rozprawe po wyjasnieniu catosci zgdan strony. Wska-
zany w petitum kasacji art. 364 § 2 KPC nie istnieje w tym akcie prawnym. Art. 364



nie jest podzielony na paragrafy i stanowi, ze prawomocnos¢ orzeczenia stwierdza
na wniosek strony sad pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopoki akta
sprawy znajdujg sie w sgdzie drugiej instancji — ten sgd. Problem naruszenia tego
przepisu nie pojawit sie w toku przebiegu catej sprawy; w ogdle nie byt podnoszony
zarzut jego naruszenia.

Zasadny jest natomiast zarzut naruszenia art. 110 ust. 1 ustawy o wynalaz-
czosci lecz réwniez on nie mogt zosta¢ uwzgledniony przez Sgd Najwyzszy. Przepis
ten miedzy innymi stanowi, ze tworca nie ma obowigzku uiszczenia kosztow sgdo-
wych, a mimo tego powod takimi kosztami zostat obcigzony przez Sad pierwszej ins-
tancji. Kasacja nie wskazuje jednakze jaki w tym wypadku przepis naruszyt Sad dru-
giej instancji i juz chociazby z tego powodu rowniez w tym zakresie nie mogta ona
zosta¢ uwzgledniona. Istotniejsze jest jednakze to, ze w mys| ksztattujgcego sie
orzecznictwa Sgdu Najwyzszego — ktdre to stanowisko niniejszy sktad tego Sadu w
petni podziela — kasacjg nie moze by¢ zaskarzone postanowienie dotyczgce kosztow
procesu, gdyz jest to rozstrzygniecie o charakterze akcesoryjnym, wykraczajgce
poza ramy pojecia orzeczenia kohczgcego postepowanie w sprawie (poza ramy
,Sprawy”), w rozumieniu art. 392 KPC.

Z powyzszych wzgledéw Sad Najwyzszy, stosownie do art. 3932 KPC, orzekt

jak w sentencji wyroku.



