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Wiasciciel patentu w postepowaniu spornym przed kolegium orzekajacym
Urzedu Patentowego moze domagac sie ustalenia, iz wskazana produkcja nie jest
objeta jego patentem (art. 19 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wy-
nalazczosci - jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 417).

Przewodniczacy SSN: Kazimierz Jaskowski, Sedziowie SN: Walerian Sanetra
(sprawozdawca), Jadwiga Skibinska-Adamowicz,

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 1995 r. sprawy z wniosku Kopalni
Wegla Kamiennego "Z." w J.Z. z udziatem Jana T., Jerzego K., Wiestawa P. i
Bolestawa L. o ustalenie, ze produkcja wegla kamiennego nie jest objeta patentem nr
143111 na wynalazek pt. "Wysiegnik gorniczego transportu urobku", na skutek rewiz,ji
nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich [...] od decyzji Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 2 grudnia 1992 r., [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14 lipca 1992 r. Kopalnia Wegla Kamiennego "Z." w J.Z.,
wskazujgc jako uczestnikow postepowania Jana T., Jerzego K., Wiestawa P. i
Bolestawa L. - wspottworcoéw opatentowanego wynalazku pt. "Wysiegnik gérniczego
transportu urobku" (opis patentowy nr 143111) wystgpita do Urzedu Patentowego o
ustalenie, ze produkcja wegla kamiennego nie jest objeta patentem nr 143111 udzie-
lonym na ten wynalazek. Jeden ze wspottwércdw przedmiotowego wynalazku - Jan T. -
wniost o oddalenie wniosku Kopalni "Z." ze wzgledéw formalnych i merytorycznych,
wskazujgc rownoczesnie, iz przed Sgdem Wojewodzkim w Katowicach zawist spér o
ustalenie wynagrodzenia za 5 lat stosowania tego wynalazku, wyzszego od ustalonego i
wyptaconego przez Kopalnie wynagrodzenia dla jego twoércéw [...]. Postepowanie to
zostato zawieszone na wniosek Kopalni "Z.", ktdra wystgpita do Urzedu Patentowego ze
wskazanym wyzej wnioskiem chcgc zapobiec w ten sposob niekorzystnemu dla siebie
rozstrzygnieciu sprawy [....]. Jan T. wywodzit takze, ze wniosek Kopalni merytorycznie
dotyczy jedynie czesciowego zastosowania zakresu przedmiotowego ochrony patentu
nr 143111, a takze ze rozpoznanie sprawy nalezy do wiasciwosci sgdow, co wynika z
uchwaty Sgdu Najwyzszego z dnia 23 czerwca 1977 r., PZP 1/77, definiujgcej
stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego, oraz z orzeczenia wydanego w
sktadzie siedmiu sedziéw Sgdu Najwyzszego z dnia 12 marca 1987 r., Il PRN 5/86,
ktory stanowi, ze zbudowanie urzgdzenia zblizonego do chronionego patentem, nie
zawierajgcego jednak w petni rozwigzan objetych zastrzezeniami patentowymi, nie jest
stosowaniem wynalazku i nie przystuguje jego tworcy z tego tytutu wynagrodzenie.

Decyzjg z dnia 2 grudnia 1992 r. Urzad Patentowy ustalit, ze produkcja wegla
kamiennego surowego nie jest objeta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt.



"Wysiegnik gorniczy transportu urobku". Od decyzji tej uczestnicy postepowania wniesli
odwotanie. Postanowieniem z dnia 19 pazdziernika 1993 r. Komisja Odwotawcza przy
Urzedzie Patentowym odrzucita to odwotanie jako wniesione po terminie. Wniosek
uczestnikdw o stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Urzedu Patentowego z dnia 2 grudnia
1992 r. Komisja Odwotawcza decyzjg z dnia 13 grudnia 1994 r. odrzucita, wskazujgc, ze
uchylenie przedmiotowego prawomocnego orzeczenia mogtoby nastgpi¢ jedynie w
drodze rewizji nadzwyczajnej, w ktérej wykazanoby, ze decyzja ta razgco narusza
prawo, a mianowicie art. 19 ustawy o wynalazczosci.

Decyzja Urzedu Patentowego z 2 grudnia 1992 r. zostata zaskarzona rewizjg
nadzwyczajng przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ktory zarzucit razgce naruszenie
art. 19 w zwigzku z 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. 417), a takze naruszenie
interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W swietle przepisu art. 19 ustawy o wynalazczosci
Kolegium Orzekajgce Urzedu Patentowego jest wtasciwe do rozpoznawania spraw o
ustalenie, ze wskazana produkcja nie jest objeta okreslonym patentem. Jednakze z
wnioskiem o ustalenie przez Kolegium Orzekajgce, ze wskazana produkcja nie jest
objeta okreslonym patentem, moze wystgpi¢ ten, kto zamierza rozpoczgc¢ lub rozpoczat
produkcje, nie przystuguje natomiast takie prawo witascicielowi patentu (decyzja
Kolegium Orzekajgcego z 17 wrzesnia 1964 r., SP 716/64, WUP nr 6/1964, s. 334). Na
tej podstawie Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, Ze poniewaz Kopalnia "Z." byta
wtascicielem patentu nr 143111 na wynalazek pracowniczy pt. "Wysiegnik gérniczego
transportu urobku", przeto nie mogta wystgpic o ustalenie, ze produkcja wegla
kamiennego surowego nie jest objeta patentem nr 143111.

Rewidujgcy podniost takze, ze poglagd powyzszy znajduje oparcie w biezgcym
orzecznictwie Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym. Decyzjg z dnia 31 sier-
pnia 1993 r. wydang na tle blizniaczo podobnego stanu faktycznego jak w roz-
poznawanej sprawie Komisja Odwotawcza, po rozpoznaniu odwotania od decyzji
Urzedu Patentowego, wydanej w postepowaniu spornym z dnia 23 listopada 1992 r.,
Sp. 110/92 ustalajgcej, ze transport ciezkich elementéw do produkcji wegla w wyro-
biskach pochylonych na dole nie jest objety patentem nr 148076 na wynalazek pt.
"Urzgdzenie do transportu ciezkich elementdéw na dole kopalni gérnictwa weglowego”,
uchylita zaskarzong decyzje i umorzyta postepowanie w sprawie. Zdaniem Komisji
Odwotawczej art. 19 ustawy o wynalazczosci dotyczy bowiem sytuacji, gdy istnieje spor,
tj. jedna strona narusza prawa drugiej strony, a nie sytuacji, gdy uprawniony z patentu
wystepuje o ustalenie, ze wskazana produkcja nie narusza jego wtasnych praw.

Uptyw terminu z art. 421 § 2 k.p.c. - zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich -
nie stoi na przeszkodzie uwzglednieniu rewizji nadzwyczajnej. Jego zdaniem zaskarzo-
na decyzja naruszajgc dobro osobiste (art. 24 k.c.) uczestnikdw postepowania, narusza
réwniez art. 3 Przepiséw Konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77
Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 r., a tym samym narusza réwniez
interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty rewizji nadzwyczajnej nie uzasadniajg jej wniosku o uchylenie decyz;ji
Urzedu Patentowego z 2 grudnia 1992 r., w ktorej ustalit on, ze produkcja wegla ka-



miennego surowego nie jest objeta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt.
"Wysiegnik gorniczy transportu urobku". W mysl art. 19 ustawy o wynalazczosci, ten kto
ma w tym interes prawny, moze zgdac ustalenia przez Urzad Patentowy, ze wskazana
produkcja nie jest objeta okreslonym patentem. Jezykowa wykfadnia tego przepisu
prowadzi do wniosku, ze gdy idzie o zakres podmiotowy zawartego w nim upowaznienia
ograniczony jest on jedynie przez wymdg posiadania "interesu prawnego" w zgdaniu
ustalenia okre$lonego faktu przez Urzad Patentowy (Kolegium Orzekajgce). Oznacza
to, ze z wnioskiem o ustalenie, iz wskazana produkcja nie jest objeta okreslonym
patentem, moze wystgpic takze wiasciciel patentu, jezeli tylko ma on w tym interes
prawny. Nie ma przy tym powodow, by interes ten byt w takim przypadku pojmowany w
jakis szczegolnie waski sposob. Celem przepisu art. 19 ustawy o wynalazczosci jest
bowiem miedzy innymi stworzenie mozliwosci autorytatywnego wyjasnienia watpliwosci
o charakterze faktycznym, a w konsekwencji takze i prawnym i tym samym
zapobieganie zbednym sporom. Znamienna jest przy tym réznica miedzy regulacjg art.
19 ustawy o wynalazczosci a art. 189 k.p.c., ktory stanowi, ze powdd moze zgdac
ustalenia przez sad istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w
tym interes prawny. Ten ostatni przepis zezwala jedynie na wystepowanie z
powddztwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
podczas gdy na tle art. 19 ustawy o wynalazczos$ci idzie w gruncie rzeczy o ustalenie
faktu, czy tez prawnej kwalifikacji okreslonego faktu, przy czym niekoniecznie musi to
by¢ fakt juz "istniejgcy" (w przypadku gdy ustalenie dotyczy produkciji, ktérg podmiot
dopiero zamierza rozpoczgc¢). Odpowiednio do tego przy wyjasnianiu pojecia "interesu
prawnego" na tle art. 19 ustawy o wynalazczos$ci nie mozna sie kierowac¢ wnioskami
wyprowadzanymi z analizy art. 189 k.p.c. w tym zakresie, w jakim zwezajgce
pojmowanie wymienionego w nim interesu prawnego jest nastepstwem powigzania go
bezposrednio z przestankg "istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". O
interesie prawnym strony co do zgdania ustalenia, ze wskazana produkcja nie jest
objeta okreslonym patentem, mozna i nalezy méwi¢ juz wtedy, gdy ma ono znaczenie
dla aktualnych, ale takze i przysztych (mozliwych) stosunkéw prawnych i praw (sytuacji
prawnej) danego podmiotu. Potrzeba wyjasnienia sytuacji prawnej wiasciciela patentu,
w zwigzku z tym, Zze moze obejmowac on prowadzong lub zamierzong przez niego
produkcje, moze wigzac¢ sie miedzy innymi z przewidywang przez niego mozliwoscig
ubiegania sie o nowy patent lub patenty (w zwigzku z zamierzong nowg produkcjg),
zamiarem przeniesienia patentu lub zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z
patentu, a takze z potrzebg wyjasnienia, czy i w jakim zakresie przy obliczaniu
wynagrodzen tworcow pracowniczych projektow wynalazczych, w rachube powinny by¢
brane efekty przynoszone przez okreslony rodzaj produkcji, co do ktérego wiasciciel
patentu moze mie¢ watpliwosci w jakim stopniu objety jest on danym patentem.
Oznacza to tym samym, ze zaréwno wzgledy natury jezykowo-logicznej, jak i
wyktadnia funkcjonalna nie usprawiedliwiajg przekonania, iz wtasciciel patentu, tylko z
tej wkasnie racji, ze jest jego wtascicielem, nie moze zgda¢ od Kolegium Orzekajgcego
ustalenia, o ktdrym mowa w art. 19 ustawy o wynalazczo$ci. Nie wyklucza to jednak, iz
na tle konkretnego stanu faktycznego moze by¢ brak podstaw do uznania, iz zachodzi
wymagana w art. 19 ustawy o wynalazczosci przestanka istnienia "interesu prawnego”
w zgdaniu ustalenia. Tego typu zarzut - na tle rozpoznawanego stanu faktycznego - nie
zostat jednakze podniesiony w rewizji nadzwyczajnej, jak rowniez nie byt on wysuwany



przez uczestnikow postepowania przed Kolegium Orzekajgcym oraz Komisjg
Odwotawczg przy Urzedzie Patentowym.

W rewizji nadzwyczajnej przytoczone zostato orzeczenie Kolegium Orzekajgcego
z 1964 r., uznajace, iz wiascicielowi patentu nie przystuguje prawo zgdania ustalenia, ze
wskazana produkcja nie jest objeta okreslonym patentem, jednakze bez podania
argumentacji prawnej na rzecz takiego pogladu, co wobec tego trudno uzna¢ za majgce
znaczenie uzasadnienie twierdzenia, iz zaskarzona decyzja Kolegium Orzekajgcego
razgco narusza art. 19 w zwigzku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczosci. Trudno
tez uznac¢ za istotny argument na rzecz tezy o razgcym naruszeniu przez Kolegium
Orzekajgce wymienionych przepisow to, ze na tle blizniaczego stanu faktycznego
Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym uchylita zaskarzong decyzje i
umorzyta postepowanie w sprawie. Wzglad ten trudno honorowa¢ zwtaszcza dlatego,
ze zdaniem Sgdu Najwyzszego przytoczone za uzasadnieniem jej decyzji twierdzenie, iz
"art. 19 ustawy o wynalazczosci dotyczy sytuacji, gdy istnieje spor, tj. jedna strona
narusza prawa drugiej strony, a nie sytuaciji, gdy uprawniony z patentu wystepuje o
ustalenie, ze wskazana produkcja nie narusza jego witasnych praw", nie jest stuszne.
Twierdzeniu temu przeczy to, iz w przepisie art. 114 ust. 1 ustawy o wynalazczosci
wyraznie przewiduje sie przypadki, w ktorych postepowanie toczy sie przy udziale jedne;j
strony, jak np. w sprawach o wygasniecie patentu (por. System prawa wiasnosci
intelektualnej, Tom Ill, Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990 s. 412-419). Mozliwos¢
wystgpienia z zgdaniem ustalenia, ze wskazana produkcja nie jest objeta patentem
przez jego wiasciciela, jest jednym z kolejnych wyjatkéw od zasady, iz postepowane
sporne przed Kolegium Orzekajgcym toczy sie w sytuacji, gdy istnieje spor miedzy
stronami. W kazdym razie, bezposrednio z samego art. 114 ust. 1 ustawy o
wynalazczosci wynika, ze w pewnych wypadkach mozliwe jest "postepowanie sporne" w
sytuacji braku sporu miedzy stronami, a skoro tak, to juz ten wzglad wskazuje na
btednos¢ tezy przytoczonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w $lad za uzasad-
nieniem decyzji Komisji Odwotawczej z 31 sierpnia 1993 r.

Dla oceny legitymacji czynnej wtasciciela patentu wystgpienia z zgdaniem us-
talenia, ze wskazana produkcja nie jest objeta patentem, bez znaczenia jest to, ze
miedzy Kopalnig "Z." a uczestnikami postepowania, jako twércami wynalazku toczy sie
spér o wynagrodzenie za wynalazek pracowniczy w tym znaczeniu, iz fakt ten nie
uzasadnia twierdzenia, ze wtasciciel patentu nie ma interesu prawnego w zgdaniu us-
talenia okreslonej sytuacji (wraz z jej kwalifikacjg prawng) przed Urzedem Patentowym.
Mozna nawet stwierdzi¢, ze jest wrecz przeciwnie. Nalezy podzieli¢ tu stanowisko
wyrazone swego czasu przez Kolegium Orzekajgce (orzeczenie z 27 pazdziernika 1966
r., SP 153/66, WUP nr 4/1967, s. 299), ze przepis art. 19 ustawy o wynalazczosci moze
by¢ wykorzystany przez jednostke gospodarczg, ktéra zamierza ustali¢, czy ma
obowigzek ptacenia wynagrodzenia tworcy pracowniczego wynalazku nalezgcego do
innej jednostki gospodarczej. Lezy to w jej interesie prawnym. Podobny jednak interes
prawny ma rowniez wtasciciel patentu i to nie tylko - a nawet nie przede wszystkim -
wtedy, gdy spor o wynagrodzenie trafit juz na droge postepowania sgdowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca decyzji Kolegium Orzekajgcego z 2 grud-
nia 1992 r. razgce naruszenie art. 19 w zwigzku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o
wynalazczosci nie z tego powodu, iz Kolegium to btednie ustalito, ze wskazana pro-
dukcja nie jest objeta patentem nr 143111, lecz z tej racji, iz doszto do jej wydania z



naruszeniem regut natury proceduralnej, a scisle biorgc, poza granicami wtasciwosci
tego organu. Na tej podstawie mozna by sgdzi¢, ze Rzecznik Paw Obywatelskich nie
kwestionuje merytorycznej trafnosci zaskarzonego rozstrzygniecia, co ma pewne zna-
czenie z punktu widzenia drugiego generalnego zarzutu sformutowanego w rewizji
nadzwyczajnej, a mianowicie, iz decyzja Kolegium narusza takze interes Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zasadnicze jednakze znaczenie w sprawie ma to, ze w rewizji tej nie
wykazano naruszenia przepisu art. 19 w zwigzku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o
wynalazczosci, gdyz z uwagi - jak nalezy sgdzic - na btedng wyktadnie tych przepiséw
przyjeto w niej zatozenie, iz wkasciciel patentu nie moze domagac sie ustalenia, ze
wskazana przez niego produkcja nie jest nim objeta.

Z powyzszych wzgledow Sad Najwyzszy, na podstawie art. 421 § 1 k.p.c., orzekt
jak w sentencji.



