Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Il PK 127/09

W razie nieuiszczenia optaty za pierwszy okres ochronny, ostateczna de-
cyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu rozstrzyga wytacznie o nie-
stwierdzeniu braku ustawowych warunkéw do uzyskania patentu, bez przyzna-

nia ochrony patentowej.

Przewodniczgcy SSN Kazimierz Jaskowski, Sedziowie SN: Halina Kiryto,

Jerzy Kwasniewski (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 r.
sprawy z powodztwa Witodzimierza B., Jana G., Stawomira P., Mirostawa P., Piotra
R., Mirostawa H., Grzegorza S., Marka S., Romana U. przeciwko KGHM P.M. SA w
L. o zaptate, na skutek skargi kasacyjnej powoda Mirostawa P. od wyroku Sadu

Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 19 grudnia 2008 r. [...]

uchylit zaskarzony wyrok w czesci dotyczgcej oddalenia apelacji powoda
Mirostawa P. i w tym zakresie przekazat sprawe Sgdowi Apelacyjnemu we Wroctawiu

do ponownego rozpoznania z orzeczeniem o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 wrzesnia 2008 r. Sgd Okregowy w Legnicy oddalit po-
wodztwo powoddw Grzegorza S., Romana U., Stawomira P., Mirostawa H., Miro-
stawa P., Jana G., Piotra R., Marka S. i Wtodzimierza B. dotyczgce zgdania od po-
zwanej KGHM ,P.M.” SA w L. zaptaty kwot od 149.384,44 zt do 846.511,92 zt tytutem
wynagrodzenia naleznego na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 1998 r.,
w ramach ktorej zostat opracowany projekt racjonalizatorski [...].

Sad Okregowy ustalit, ze w dniu 15 kwietnia 1998 r. zostata zawarta umowa
pomiedzy KGHM ,P.M.” SA - Biuro Zarzadu z siedzibg w L., a powodami Janem G.,
Piotrem R. i Romanem U. Przedmiotem tej umowy byto dokonanie w terminie trzech

miesiecy od jej zawarcia projektu racjonalizatorskiego [...]. Stosownie do § 5 umowy



prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzor uzytkowy
dokonany w wyniku realizacji tej umowy przystugiwato KGHM P.M. w L. W § 6
umowy strony postanowity, ze za projekt wykonany zgodnie z umowg wykonawcy
otrzymajg wynagrodzenie naliczane od oczekiwanych korzysci przez okres pierw-
szych pieciu lat stosowania projektu, ptatne w terminie dwoch miesiecy po uptywie
kazdego roku uzyskiwania korzysci z projektu w wysokosci 15% efektow uzyskiwa-
nych przez KGHM P.M. SA, a w wypadku uzyskania patentu na rozwigzanie bedgce
przedmiotem projektu, za okres pierwszych dziesieciu lat stosowania projektu, w wy-
sokosci 15% efektow uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA. W umowie strony przewi-
dziaty prawo do wynagrodzenia wspétautorow projektu poza wykonawcami w czesci
zadeklarowanej w arkuszu zgtoszenia projektu (§ 7 umowy). W dniu 10 lipca 1998 r.
28 wspottworcodw, w tym powodowie, dokonali zgtoszenia u strony pozwanej projektu
wynalazczego [...]. Zgtoszenie poprzedzito przeprowadzenie przez Hute Miedzi G.
odpowiednich préb. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie prob byt dyrektor Od-
dziatu Huty Miedzi G. powdd Wiodzimierz B. Decyzjg prezesa Zarzgdu KGHM P.M.
SA z dnia 22 grudnia 1998 r. projekt wynalazczy [...] zostat uznany za projekt racjo-
nalizatorski i przyjety do stosowania z dniem 1 stycznia 1999 r. Za realizacje projektu
odpowiadat dyrektor techniczny Oddziatu Huty Miedzi G. W dniu 1 marca 2004 r.
tworcy projektu wynalazczego [...] skorygowali z dniem 1 marca 2004 r. udziat pro-
centowy i sktad osobowy cztonkdéw zespotu, obowigzujgcy do wyptaty wynagrodze-
nia, za efekty uzyskane w VI i nastepnych latach stosowania projektu w przypadku
uzyskania patentu na rozwigzanie. W dniu 21 kwietnia 2000 r. strona pozwana wy-
stgpita do Urzedu Patentowego RP o udzielenie patentu. Urzad Patentowy decyzjg z
dnia 29 grudnia 2003 r. odmowit udzielenia patentu na zgtoszony wynalazek z powo-
du niespetnienia warunku nieoczywistosci. Decyzje te Urzad Patentowy podtrzymat
decyzjg z dnia 31 sierpnia 2005 r. Na skutek skargi strony pozwanej na decyzje
Urzedu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. Wojewddzki Sad Administracyjny
w Warszawie wyrokiem z dnia 2 marca 2006 r. [...] uchylit zaskarzone decyzje
Urzedu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. i z 29 grudnia 2003 r. W dniu 24
pazdziernika 2006 r. Urzad Patentowy wydat decyzje o udzieleniu na rzecz strony
pozwanej KGHM P.M. SA patentu na wynalazek [...] pod warunkiem uiszczenia w
terminie trzech miesiecy od dnia doreczenia decyzji optaty za udzielenie ochrony,
pod rygorem wydania przez Urzad decyzji stwierdzajgcej wygasniecie decyzji o

udzieleniu patentu. Strona pozwana w dniu 31 stycznia 2007 r. ztozyta do Urzedu



Patentowego RP wniosek o odroczenie terminu do uiszczenia optaty za pierwszy
okres ochronny wynalazku. Urzad Patentowy postanowieniem z dnia 20 lutego 2007
r. odroczyt ten termin do dnia 24 lipca 2007 r. Decyzjg z dnia 24 wrzesnia 2007 r. -
wobec nieuiszczenia optaty - Urzad Patentowy stwierdzit wygasniecie decyzji z dnia
24 pazdziernika 2006 r. o udzieleniu patentu [...] na rzecz KGHM ,P.M.” SA w L.

W ocenie Sgdu Okregowego istota sprawy sprowadzata sie do wyjasnienia,
czy strona pozwana w mys| umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. o dokonanie projektu
racjonalizatorskiego i na podstawie przepisow ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
0 wynalazczosci oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci przemysto-
wej uzyskata patent na rozwigzanie bedgce przedmiotem projektu zgtoszonego przez
tworcéw (miedzy innymi powoddw) [...], bo tylko wéwczas powodowie mieliby prawo
do wynagrodzenia za okres kolejnych pieciu lat stosowania projektu w wysokosci
przewidzianej w umowie (za okres pierwszych pieciu lat stosowania projektu racjona-
lizatorskiego tworcy otrzymali wynagrodzenie). Sad Okregowy zwrocit przy tym
uwage na § 5 umowy z 15 kwietnia 1998 r., w ktérym strony przewidziaty prawo, a
nie obowigzek strony pozwanej do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa
ochronnego na wzér uzytkowy w wyniku realizacji umowy.

Sad Okregowy przyjat, ze strona pozwana ostatecznie nie uzyskata patentu na
wynalazek [...]. Wydanie przez Urzad Patentowy decyzji o udzieleniu patentu nie jest
rébwnoznaczne z nabyciem patentu, bgdz praw do niego. Urzad Patentowy dokonuje
bowiem wpisu o udzieleniu patentu do rejestru patentowego dopiero po uiszczeniu
przewidzianej optaty (art. 53 w zwigzku z art. 52 ust. 2 Prawa wtasnosci przemysto-
wej). Dopiero z chwilg uiszczenia optaty za ochrone wynalazku, jak i optaty za publi-
kacje patentu, Urzagd Patentowy wydaje uprawnionemu dokument patentowy (art. 54
powotanej wyzej ustawy). Sad Okregowy stwierdzit, ze skoro strona pozwana nie
uzyskata patentu na wynalazek bedgcy przedmiotem sporu rozumianego jako cywil-
ne prawo podmiotowe, a uzyskata jedynie warunkowg decyzje o udzieleniu patentu
na wynalazek, ktora nigdy nie stata sie ostateczna, brak byto podstaw do wyptaty
wynagrodzenia powodom za VI, VII, VIl rok stosowania projektu. Wygasniecie decy-
zji o udzieleniu patentu na wynalazek ma bowiem ten skutek, ze patent nie zostaje
udzielony i nigdy nie powstaje. Sgd Okregowy wskazat przy tym, Zze pozwana zgod-
nie z umowa jaka tgczyta strony byta uprawniona do podjecia decyzji o zaniechaniu
wniesienia optaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej. W tej sytuacji - w

ocenie Sagdu Okregowego - bezprzedmiotowe stato sie badanie dalszych zarzutéow



strony pozwanej zawartych w sprzeciwie od nakazu zaptaty w postepowaniu upomi-
nawczym, w szczegolnosci badanie zdolnosci patentowej rozwigzania objetego zgto-
szeniem [...] oraz wszystkich zarzutow powodow podniesionych w pismach ich pet-
nomocnika z dnia 28 marca 2008 r., 4 lipca 2008 r. i 17 wrzesnia 2008 r.

Powyzszy wyrok Sgdu Okregowego w catosci zaskarzyli powodowie apelacja.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2008 r. Sad Apelacyjny we Wroctawiu na podsta-
wie art. 385 k.p.c. oddalit apelacje. Sad drugiej instancji podzielit i przyjat za wtasne
ustalenia faktyczne stanowigce podstawe faktyczng wyroku Sgdu pierwszej instancji.

W pierwszej kolejnosci Sad drugiej instancji odnidst sie do podnoszonego w
apelacji zarzutu niewaznos$ci postepowania, ktory strona skarzgca upatrywata w po-
zbawieniu powodow mozliwosci obrony ich praw, przez bezzasadne (w ocenie po-
woddw) pominiecie przez Sad pierwszej instancji wnioskéw dowodowych, na pod-
stawie ktorych miato nastgpi¢ wykazanie istotnych dla rozstrzygniecia sprawy oko-
licznosci (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Wedtug Sgdu drugiej instancji nie byto niewaznosci w
postepowaniu przed Sgdem pierwszej instancji. Oddalenie wnioskoéw dowodowych
strony nie stanowi bowiem takiego uchybienia procesowego, ktére skutkowatoby
niewaznoscig postepowania. Sad drugiej instancji podkreslit przy tym, ze postano-
wienie dowodowe Sadu pierwszej instancji, chociaz jest niezaskarzalne, moze podle-
gac kontroli instancyjnej, w wyniku ktorej sgd odwotawczy na wniosek apelujgcego
moze, zmieniajgc w trybie art. 380 k.p.c. takie postanowienie, przeprowadzi¢ pomi-
niete dowody. Postepowanie apelacyjne jest merytoryczng kontynuacjg sporu tocza-
cego sie dotychczas przed sgdem pierwszej instancji, tym samym pominiecie jakie-
gos dowodu, podlega kontroli instancyjnej i nie moze by¢ wystarczajgcg przestankag
do twierdzenia o pozbawieniu strony mozliwosci obrony (por. postanowienie Sgdu
Najwyzszego z dnia 12 grudnia 2000 r., Il UKN 121/00, OSNAPIUS 2002 nr 12, poz.
421).

Co do zarzutu apelacji dotyczgcego braku rozpoznania przez Sgd Okregowy
istoty sporu, Sad drugiej instanciji - stwierdzajgc jego bezzasadnos¢ - podkreslit, ze
zgodnie z orzecznictwem Sgdu Najwyzszego ,nhierozpoznanie istoty sprawy” odnosi
sie do nierozpoznania istoty roszczenia bedgcego podstawg powoddztwa. Taka sy-
tuacja wystgpitaby, gdyby sad pierwszej instancji oddalit powddztwo na tej podsta-
wie, ze stwierdzit istnienie przestanki unicestwiajgcej roszczenie (np. brak legitymacji
procesowej, przedawnienie roszczenia, przedwczesnos¢ powodztwa) i nie rozpoznat

merytorycznie podstaw powodztwa (por. orzeczenie z dnia 9 stycznia 1936 r., Il



1839/36, Zb. Orz. 1936, poz. 315). Nierozpoznanie istoty sprawy oznacza nierozpo-
znanie merytoryczne zgtoszonych w sprawie roszczen oraz pominiecie merytorycz-
nych zarzutéw pozwanego. Uchybienie to moze oznaczaé takze niewyjasnienie i po-
zostawienie poza oceng okolicznosci faktycznych, stanowigcych przestanki zastoso-
wania normy prawa materialnego, bedgcej podstawg roszczenia.

Wedtug Sadu drugiej instancji, Sad pierwszej instancji prowadzac postepowa-
nie dowodowe, w granicach dopuszczonych wnioskow dowodowych dokonat trafnych
ustalen faktycznych koniecznych dla oceny roszczen strony powodowej, jak rowniez
ustosunkowat sie do tych ze zgtoszonych przez pozwang zarzutéw, ktére dotyczyty
kwestii moggcych rzutowac na tresc rozstrzygniecia.

Sad drugiej instancji nie znalazt podstaw do uwzglednienia stawianych przez
skarzgcych zarzutéw dotyczacych naruszenia art. 224, art. 227 i art. 217 § 2 k.p.c.
Powodowie zarzucili Sgdowi pierwszej instancji brak przeprowadzenia wnioskowa-
nych przez nich dowoddéw, na podstawie ktérych zamierzali wykazac, ze wolg stron
umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. byto uzaleznienie przyznania wykonawcom wyna-
grodzenia za nastepne piec lat stosowania opracowanych przez nich rozwigzan od
posiadania przez to opracowanie cech wynalazku. Tym samym powodowie zamie-
rzali wykazac, ze uzyskanie patentu nie byto konieczne do powstania kolejnych,
oprocz juz zrealizowanych, roszczen o zaptate wynagrodzenia. Sad drugiej instancji
stwierdzit, ze ocena tego zarzutu wykraczata poza zakres jego kognicji. Petnomocnik
powodow, ktory byt obecny na rozprawie w dniu 18 wrzesnia 2008 r., podczas ktorej
Sad pierwszej instancji oddalit wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznan swiad-
kéw oraz przestuchania niektoérych z powodow, nie zwrécit temu Sgdowi uwagi na
uchybienia procesowe. Wobec tego Sad drugiej instancji nie miat podstaw do bada-
nia tego, czy uchybienia takie rzeczywiscie miaty miejsce i jaki byt ich ewentualny
wptyw na wynik sprawy. Sgd drugiej instancji przypomniat w tym miejscu, ze w
orzecznictwie Sgdu Najwyzszego (por. uzasadnienie uchwaty sktadu siedmiu se-
dzidow Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r. oraz uchwate Sgdu Najwyzsze-
go z dnia 27 czerwca 2008 r., Il CZP 50/08) wskazano, ze sad odwotawczy moze
korygowac¢ ewentualne uchybienia procesowe sgdu pierwszej instancji jedynie na
zarzut strony i tylko wtedy, gdy strona w trybie art. 162 k.p.c. zwrdcita temu sgdowi
uwage na te uchybienia. W niniejszej sprawie powodowie z owego uprawnienia jed-
nak nie skorzystali, gdyz ich petnomocnik obecny na rozprawie, na ktérej oddalono

wskazane w apelacji wnioski dowodowe nie zwrdécit Sgdowi pierwszej instancji uwagi



na ich rzekome bezzasadne pominiecie. Sad drugiej instancji zauwazyt, ze nie
miatby rowniez podstaw do ewentualnego przeprowadzenia pominietych przez Sad
pierwszej instancji dowodow, gdyz w apelacji nie zawarto stosownego ku temu wnio-
sku. Postanowienie dowodowe Sadu pierwszej instancji, chociaz jest niezaskarzalne,
moze byc¢ jednak poddane weryfikacji w ramach kontroli instancyjnej. W tym przy-
padku skarzgcy musi jednak ztozy¢ stosowany wniosek w trybie art. 380 k.p.c.,
czego apelujgcy nie uczynili. Sad drugiej instancji podzielit wyktadnie § 5 i § 6 umowy
dokonang przez Sad pierwszej instancji uznajac, ze zgromadzony w sprawie materiat
dowodowy nie daje podstawy do podzielania stanowiska powododw, jakoby
konsensusem stron objete byto posiadanie przez ich opracowanie cech wynalazku, a
nie uzyskanie na to rozwigzanie patentu. Sad drugiej instancji uznat, ze Sad pierw-
szej instancji na podstawie umowy z 15 kwietnia 1998 r. i przepiséw prawa wynalaz-
czego z 1972 r. trafnie przyjat, ze pozwana Spotka jako podmiot materialnie legity-
mowany do otrzymania patentu na dokonane przez powoddw opracowanie nie miata
obowigzku uzyskania takiego prawa ochronnego, a co za tym idzie - powodom nie
przystugiwato takze wobec Spétki roszczenie o doprowadzenie do uzyskania paten-
tu. Do skutkow zwigzanych z brakiem uiszczenia przez pozwang Spotke optaty za
pierwszy okres ochronny, co byto ustawowym warunkiem powstania patentowego
prawa ochronnego, nie mogto mie¢ zastosowania unormowanie zawarte w art. 93
k.c. Warunek zawarty w decyzji patentowej miat charakter warunku zawieszajgcego,
tym samym do czasu jego ziszczenia sie prawo ochronne nie mogto powstac. Przede
wszystkim jednak warunek zawarty w decyzji nie byt warunkiem, o jakim mowa w art.
89 i nastepnych k.c. Warunku w rozumieniu art. 89 k.c. nie mozna bowiem utozsa-
miac¢ z przewidzianymi przez ustawodawce wymaganiami skutecznosci okreslonej
czynnosci prawnej, a taki ustawowy charakter miato uiszczenie opfaty za pierwszy
okres ochronny, co byto warunkiem prawnym, a nie warunkiem w scistym tego stowa
znaczeniu (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci).
Zdaniem Sadu drugiej instancji, brak uiszczenia przez pozwang spétke optaty
za pierwszy okres ochronny nie moégt by¢ takze rozpoznawany w kategorii naduzycia
prawa (art. 5 k.c.). Nie mozna podzieli¢ stanowiska powodéw jakoby zaniechanie to
miato pozbawia¢ ich wynagrodzenia za stosowanie opracowanego przez nich roz-
wigzania. Przez zawarcie spornej umowy powodowie uzyskali o wiele lepsze warunki

od opracowanych przez nich jako pracownikéw KGHM w ramach obowigzkéw wyni-



kajagcych ze stosunku pracy rozwigzanie zostatoby przyjete przez pracodawce bez
uprzedniego zawarcia umowy.

Sad drugiej instancji uznat, ze Sad pierwszej instancji - dokonujgc ustalen w
zakresie tresci ztozonych przez strony w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. oswiad-
czen woli oraz tresci wynikajgcych z tej umowy wzajemnych praw i obowigzkow stron
- nie naruszyt unormowan zawartych w art. 65 k.c. i art. 354 k.c.

Powyzszy wyrok Sgdu Apelacyjnego zaskarzyt skargg kasacyjng powod Miro-
staw P. Skarge oparto na obydwu podstawach okreslonych w art. 398° § 1 pkt 1 2
k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepiséw prawa materialnego (art. 398° § 1
pkt 1 k.p.c.) skarzgcy zarzucit: btedng wykfadnie i niewtasciwe zastosowanie art. 89
k.c. przez: 1) przyjecie, ze umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia
15 kwietnia 1998 r. nie zawiera warunku, tj. nie uzaleznia powstania skutkéw czyn-
nosci prawnej od zdarzenia przysztego i niepewnego; zdaniem skarzgcego zgodnie z
art. 89 k.c. umowa ta uzalezniata powstanie jej skutkdw prawnych od zdarzenia przy-
sztego i niepewnego, tj. od uzyskania patentu przez pozwang; 2) przyjecie, ze decy-
Zja Urzedu Patentowego z dnia 24 pazdziernika 2006 r. [...] o udzieleniu patentu na
wynalazek [...] zawiera wytgcznie warunek prawa uiszczenia optaty za pierwszy
okres ochronny; w ocenie skarzgcego warunku uiszczenia opfaty za pierwszy okres
ochronny zawarty w tej decyzji nie mozna kwalifikowac jako warunku prawa; nie jest
to bowiem ustanowiona przez przepis prawa przestanka waznej lub prawnie skutecz-
nej czynnosci prawnej, ale zgodnie z art. 107 § 2 k.p.a. dodatkowy sktadnik decyzji,
do ktérego nalezy odpowiednio stosowac przepisy Kodeksu cywilnego; 3) niewta-
sciwe zastosowanie art. 93 § 1 k.c., przez przyjecie, ze przepis ten nie moze miec
zastosowania w sprawie oraz pominiecie, ze pozwana spotka w sposob sprzeczny z
zasadami wspoétzycia spotecznego przeszkodzita w ziszczeniu sie warunku zawarte-
go w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. (a nie w decyzji o udzieleniu patentu z dnia
24 pazdziernika 2006 r.) przez nieuiszczenie optaty za pierwszy okres ochronny w
kwocie 270 zt, na skutek czego decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu z
dnia 24 pazdziernika 2006 r. wygasta; 4) btedng wyktadnie art. 5 k.c., przez przyjecie,
ze ,zachowanie pozwanej spotki wobec szerokiej spotecznej krytyki przyjmowanych
zasad wynagradzania autoréw projektéw racjonalizatorskich trudno uznaé jako dzia-
tanie sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego”, tymczasem przepis art. 5 k.c.
nie daje podstaw do uznania dziatania pod presjg spotecznej szerokiej krytyki i oceny

dokonanej przez media za zgodne z zasadami wspofzycia spotecznego; 5) btedng



wyktadnie art. 52 Prawa wtasnosci przemystowej w zwigzku z art. 252 Prawa wta-
snosci przemystowej oraz art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa wiasnosci
przemystowej przez przyjecie, ze: - nie udzielono patentu na projekt wynalazczy po-
wodow ze wzgledu na to, ze decyzja Urzedu Patentowego z dnia 24 pazdziernika
2006 r. [...] o udzieleniu patentu na wynalazek [...] byta wydana pod warunkiem i wa-
runek ten sie nie ziscit; tymczasem zgodnie z art. 16 k.p.a. oraz art. 244 ust. 1 i ust. 4
Prawa wtasnosci przemystowej decyzja Urzedu Patentowego z dnia 24 pazdziernika
2006 r. stata sie ostateczna w terminie dwoch miesiecy od dnia jej doreczenia po-
zwanej, przed uptywem terminu na uiszczenie optaty za pierwszy okres ochronny i
przed wydaniem decyzji Urzedu Patentowego RP o wygasnieciu tej decyzji (24 wrze-
$nia 2007 r.), w zwigzku z czym nastgpito udzielenie patentu na projekt wynalazczy
powoddw, a powodowie nabyli prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie z
dnia 15 kwietnia 1998 r. z chwilg kiedy decyzja Urzedu Patentowego z dnia 24 paz-
dziernika 2006 r. stata sie ostateczna; - decyzja o udzieleniu patentu nie stata sie
ostateczna, podczas gdy zgodnie z art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa wta-
snosci przemystowej decyzja, od ktorej nie stuzy odwotanie w administracyjnym toku
instanciji jest ostateczna, co oznacza, ze decyzja Urzedu Patentowego z dnia 24
pazdziernika 2006 r. stata sie ostateczna, poniewaz termin dwoch miesiecy od jej
doreczenia pozwanej uptynat przed uptywem terminu na uiszczenie optaty za pierw-
szy okres ochronny; tym samym decyzja ta istniata w obrocie prawnym i pozwana
uzyskata patent w rozumieniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r., pomimo Ze nie ko-
rzystata z ochrony patentowej na wynalazek objety tg decyzjg; 6) niezastosowanie
art. 316 ust. 4 Prawa wiasnosci przemystowej i oparcie rozstrzygniecia w sprawie
oceny skutkow wydania w dniu 24 pazdziernika 2006 r. przez Urzad Patentowy de-
cyzji na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo-
Sci, tymczasem zgodnie z art. 316 ust. 4 Prawa wtasnos$ci przemystowej postepowa-
nie zwigzane ze zgtoszeniem wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego,
znaku towarowego i topografii uktadéw scalonych w Urzedzie Patentowym toczy sie
od dnia wejscia w zycie ustawy wedtug jej przepiséw, tj. wedtug przepiséw ustawy -
Prawo wtasnosci przemystowej; 7) naruszenie art. 56 k.c., przez przyjecie, ze zgod-
nie z literalnym brzmieniem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. pozwany nie miat
obowigzku, a jedynie prawo do ztozenia do Urzedu Patentowego RP wniosku o
udzielenie patentu na opracowany przez powodow projekt wynalazczy, a tym samym

nie miat obowigzku uiszczenia optaty 270 zt za pierwszy okres ochronny, tymczasem



zgodnie z art. 56 k.c. umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r. wywotuje skutki prawne nie
tylko w niej wyrazone, lecz réwniez te, ktore wynikajg z ustawy, zasad wspétzycia
spotecznego i z ustalonych zwyczajow, tj. obowigzek pozwanego do ztozenia wnio-
sku o udzielenie patentu na wynalazek powodow oraz uiszczenia optaty za pierwszy
okres ochronny wynikat z wewnetrznych przepisow KGHM P.M. SA i stosowanych
procedur oraz zasad wynalazczosci u pozwanej oraz art. 354 § 11 § 2 k.c.; 8) nieza-
stosowanie art. 354 § 2 k.c. i przyjecie, ze pozwany byt uprawniony do podjecia de-
cyzji o zaniechaniu wniesienia optaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej,
podczas gdy zgodnie z art. 354 k.c. oraz przepisami wewnetrznymi pozwanego po-
zwany byt zobowigzany do przeprowadzenia tego postepowania do czasu wydania
przez Urzad Patentowy decyzji o udzieleniu patentu a w przypadku wydania decyzji o
udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia optaty byt zobowigzany do uiszczenia
tej optaty; 9) btedng wyktadnie i niewtasciwe zastosowanie art. 65§ 11§ 2 k.c., przez
uznanie za prawidtowg dokonang przez Sad pierwszej instancji wykfadnie umowy z
dnia 15 kwietnia 1998 r., ktéra bazowata na jednoznacznej jej tresci i literalnym
brzmieniu z pominieciem zasad okreslonych w art. 65 k.c. i w konsekwencji przyjecie,
ze ,roszczenie o zaptate wynagrodzenia za dalsze 5 lat stosowania rozwigzania
opracowanego przez powodow byto uzaleznione od uzyskania na nie patentu, co
jednak jak stusznie przyjgt Sgd Okregowy nie nastgpito”; wedtug skarzgcego, zgod-
nie z art. 65 k.c., Sad drugiej instancji powinien uwzglednic: zgodny zamiar stron i cel
umowy, tj. ze zgodnym zamiarem i wolg stron byto przyznanie twércom wynagrodze-
nia za dalsze lata korzystania przez pozwanego z projektu powodow, jezeli przed-
stawione przez powodow rozwigzanie okaze sie wynalazkiem, co miata potwierdzic¢
odpowiednia decyzja Urzedu Patentowego; ze zasady wspoétzycia spotecznego prze-
czg interpretacji dokonanej przez Sady obu instancji, ze wolg powodéw byto przenie-
sienie prawa do uzyskania patentu juz w chwili zawarcia umowy i uzaleznienie wy-
ptaty wynagrodzenia za wynalazek od wytgcznej woli pozwanej; ze ustawa o wyna-
lazczosci zaktada, ze powodowi przystuguje wynagrodzenie za stworzenie wynalaz-
ku, tj. za efekt jego pracy niezaleznie od korzystania przez zamawiajgcego z ochrony
patentowej na ten wynalazek; ze zasady logiki przeczg przyjetemu przez Sady obu
instancji zatozeniu, ze twércy mieli otrzymaé wynagrodzenie w tej samej wysokosci
niezaleznie od faktu, czy stworzyli wynalazek, czy projekt racjonalizatorski; ze poste-
powanie pozwanej w okresie po wydaniu przez Urzad Patentowy decyzji o udzieleniu

patentu z dnia 24 pazdziernika 2006 r. potwierdzato, ze powodom przystuguje wyna-
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grodzenie za dalsze 5 lat korzystania z wynalazku zgodnie z umowg z dnia 15 kwiet-
nia 1998 r. pomimo nieuiszczenia optaty za pierwszy okres ochronny (pozwany ztozyt
wobec powoddw oswiadczenia 0 uznaniu dtugu co do zasady w pismie z dnia 2 lipca
2007 r., w protokole stuzbowym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., w piSmie z dnia 12
lipca 2007 r., w zweryfikowanej metodyce obliczania efektéw ekonomicznych sto-
sowania patentu [...] z dnia 24 stycznia 2007 r., oraz pisSmie z dnia 25 lipca 2007 r. a
co do zasady i co do wysokosci w arkuszach obliczeniowych pozwanego z dnia 9
marca 2007 r.); ze dokument wydany przez dyrektora Ochrony Wiasnosci Przemy-
stowej i Wdrozeh w Biurze Zarzgdu KGHM w sprawie trybu postepowania w spra-
wach ochrony wynalazkéw zostat wymieniony w pkt 11l ppkt 6 zatgcznika nr 2 do
uchwaty [...] Zarzgdu pozwanego i na podstawie § 13 umowy z dnia 15 kwietnia 1998
r. stanowit integralng czesc¢ tej umowy; 10) niewtasciwe zastosowanie art. 56 k.c.
oraz 60 k.c. i pominiecie, ze o$wiadczenia pozwanego o uznaniu co do zasady dtugu
wobec powoddw sg czynnosciami prawnymi jednostronnie zobowigzujgcymi i wywo-
tuja skutki prawne wyrazone w wymienionych czynnosciach prawnych, tj. zobowig-
Zujg pozwang do zaptaty wynagrodzenia na rzecz powodéw; ze wzgledu na to, ze
oswiadczenia o uznaniu roszczeh powodow co do zasady i co do wysokosci sktadaty
osoby uprawnione do reprezentowania pozwanego, oswiadczenia te byty skuteczne i
wywotujg skutek prawny w postaci zobowigzania KGHM P.M. SA do zaptaty wyna-
grodzenia.

W ramach podstawy naruszenia przepiséw postepowania (art. 398° § 1 pkt 2
K.p.c.) skarzgcy zarzucit naruszenie: 1. art. 386 § 4 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c.
przez przyjecie, ze Sad pierwszej instancji rozpoznat istote sprawy, podczas gdy Sad
pierwszej instancji: nie ustalit stanu faktycznego w sposob, ktéry umozliwiatby zba-
danie przez ten Sgd podstawy dochodzenia przez powododw roszczenia zgodnie z
art. 93 k.c., tj. nie zbadat kwestii niezgodnego z zasadami wspotzycia spotecznego
przeszkodzenia KGHM P.M. SA w ziszczeniu sie warunku umowy z dnia 15 kwietnia
1998 r.; nie ustalit przyczyn nieuiszczenia przez pozwang opfaty za pierwszy okres
ochronny na podstawie decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 pazdziernika 2006 r.;
nie zbadat, czy pozwany miat prawo, czy obowigzek wystapienia przed Urzedem Pa-
tentowym o ochrone patentowg na wynalazek autorstwa powoddw; nie ustalit, jaki byt
zgodny zamiar i wola stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. i jakie
byly przestanki powstania zobowigzania pozwanego do zaptaty wynagrodzenia na

rzecz powodow z tytutu korzystania przez pozwanego z wynalazku powodéw; 2. art.
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386 § 4 k.p.c., przez przyjecie, ze nie zachodzg przestanki do uchylenia wyroku Sgdu
pierwszej instancji; zdaniem skarzgcego wskazany przepis nakazuje uchylenie za-
skarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, gdy wydanie
wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w catosci, a w poste-
powaniu przed Sgdem pierwszej instanciji takie postepowanie nie zostato przeprowa-
dzone nawet w podstawowym zakresie, tj. Sgd pierwszej instancji nie przeprowadzit
postepowania dowodowego na okolicznosci sporne pomiedzy stronami, ktore byty
istotne dla rozstrzygniecia sprawy: w kwestii przeszkodzenia sprzecznie z zasadami
wspotzycia spotecznego w ziszczeniu sie warunku umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.,
przyczyn nieuiszczenia optaty w kwocie 270 zt za pierwszy okres ochronny, obo-
wigzku pozwanej wystgpienia o udzielenie przez Urzad Patentowy patentu na wyna-
lazek powoddw stworzony na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.; zgodne-
go zamiaru i woli stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. co do za-
sad wynagradzania; przestanek powstania zobowigzania pozwanego do zapfaty wy-
nagrodzenia na rzecz powodow z tytutu korzystania przez pozwanego z wynalazku
powodow; Sad pierwszej instancji oddalit wszystkie wnioski dowodowe w tym zakre-
sie ztozone przez powoddéw w pidmie procesowym z dnia 4 lipca 2008 r. oraz w pi-
Smie procesowym z dnia 17 wrzesnia 2008 r., a nastepnie ponownie ztozone na roz-
prawie w dniu 18 wrzesnia 2008 r.; ponadto Sad pierwszej instancji nie przeprowadzit
postepowania dowodowego w zakresie ustalenia wysokosci wynagrodzenia nalez-
nego powodom za lata 2004-2006 korzystania z wynalazku zrealizowanego zgodnie
z umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r.; 3. art. 233 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c.
oraz art. 382 k.p.c., przez przekroczenie przez Sad drugiej instancji granic swobod-
nej oceny dowodow, poczynienie istotnych ustalen sprzecznych z trescig zebranego
w sprawie materiatu dowodowego, oparcie rozstrzygniecia na dokumentach, ktore
nie miaty mocy dowodow, przyznanie mocy dowodom przeprowadzonym bez za-
chowania regut postepowania dowodowego (decyzja o wygasnieciu decyzji o udzie-
leniu patentu), oparcie wyroku na przypuszczeniach, blizej nieokreslonych publikacji
prasowych, sprzecznie z o$wiadczeniami pozwanego o uznaniu dtugu co do zasady
(przedstawionych wobec powoddw w pismie z dnia 2 lipca 2007 r., protokole stuzbo-
wym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., piSmie z dnia 12 lipca 2007 r., zweryfikowane;j
metodyce obliczania efektow ekonomicznych stosowania patentu [...] z dnia 24
stycznia 2007 r. oraz pismie z dnia 25 lipca 2007 r.) i sprzecznie z oswiadczeniem

pozwanego o uznaniu diugu co do wysokosci przedstawionym w arkuszach oblicze-
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niowych z dnia 9 marca 2007 r.; 4. art. 233 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz
art. 382 k.p.c., przez przyjecie przez Sad drugiej instancji, ze ,w sSwietle opisywanych
szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur zwigzanych z wdrazaniem tzw.
rozwigzan racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uznaé nalezy stanowisko
pozwanej odnosnie uzyskania przez powoddw w zwigzku z zajmowanymi przez nich
stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, ktéra poprzez zawarcie stosownej umowy
pozwalata na osiggniecie przez nich o wiele wiekszego wynagrodzenia od tego jakie
wynikatoby z powszechnie stosowanych w spotce rozwigzan; w takim zas stanie
sprawy zachowanie pozwanej spotki wobec szerokiej spotecznej krytyki przyjmowa-
nych zasad wynagradzania autorow projektow racjonalizatorskich trudno uznac jako
dziatanie sprzeczne z zasadami wspétzycia spotecznego”, pomimo ze w trakcie po-
stepowania nie zostaty przeprowadzone zadne dowody na wskazane wyzej okolicz-
nodci; 5. art. 213 § 1 k.p.c. oraz 228 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382
K.p.c., przez przyjecie przez Sad Apelacyjny we Wroctawiu, ze ,w swietle opisywa-
nych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur zwigzanych z wdrazaniem
tzw. rozwigzan racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uzna¢ nalezy stanowi-
sko pozwanej odnosnie uzyskania przez powodow w zwigzku z zajmowanymi przez
nich stanowiskami uprzywilejowanej pozyciji, ktéra poprzez zawarcie stosownej
umowy pozwalata na osiggniecie przez nich o wiele wiekszego wynagrodzenia od
tego jakie wynikatoby z powszechnie stosowanych w spétce rozwigzan. W takim zas
stanie sprawy zachowanie pozwanej Spoétki wobec szerokiej spotecznej krytyki
przyjmowanych zasad wynagradzania autoréw projektow racjonalizatorskich trudno
uznac jako dziatanie sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego” pomimo, ze
wskazanych okolicznosci nie mozna uzna¢ w swietle art. 213 § 1 k.p.c. jako fakty
powszechnie znane, ktére Sad moégt wzig¢ pod uwage nawet bez powotania sie na
nie przez strony; 6. art. 232 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c.,
przez przyjecie za podstawe rozstrzygniecia okolicznosci uprawdopodobnionych
(uzyskanie przez powoddéw uprzywilejowanej pozycji w zwigzku z zajmowanymi
przez nich stanowiskami, osiggniecie o wiele wiekszego wynagrodzenia niz stoso-
wane w spofce rozwigzania, szeroka spoteczna krytyka powoddéw w zwigzku z za-
warciem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), tymczasem zgodnie z normg art. 232
k.p.c. strony sg obowigzane wskazywaé¢ dowody dla stwierdzenia faktow, z ktérych
wywodzg skutki prawne, a nie je jedynie uprawdopodabniac; 7. art. 236 k.p.c. w

zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjecie, ze sama decyzja 0 wy-
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gasnieciu decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 wrzesnia 2007 r. nie musiata by¢
formalnie zaliczona w poczet materiatu dowodowego sprawy, tymczasem brak po-
stanowienia dowodowego w tym zakresie uniemozliwia prawidtowg rekonstrukcje
stanu faktycznego przez Sad Apelacyjny we Wroctawiu; 8. art. 328 § 2 k.p.c. w
zwigzku z art. 391 k.p.c., przez oparcie rozstrzygniecia na dokumentach, ktoére nie
miaty mocy dowodow, na przypuszczeniach oraz sprzecznie z dowodami 0 uznaniu
dtugu i arkuszami obliczeniowymi strony pozwanej z dnia 9 marca 2007 r. uznajg-
cymi roszczenia powoddéw co do zasady i co do wysokosci; 9. art. 162 k.p.c., przez
przyjecie, ze Sad drugiej instancji nie mogt rozpatrzy¢ zarzutow apelacji dotyczacych
naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 217 § 2 k.p.c., art. 224 k.p.c. i art. 227
k.p.c., gdy tymczasem przepis ten nie ma zastosowania do postanowien wydanych
przez Sad w sprawie przeprowadzenia dowodéw; 10. art. 379 pkt. 5 k.p.c., przez
przyjecie, ze nie zaszty przestanki do uznania niewaznosci postepowania przed Sg-
dem pierwszej instancji; wedtug skarzgcego Sad ten oddalit wnioski dowodowe zto-
zone przez powodow w pismach z dnia 21 lipca 2008 r. oraz z dnia 17 wrzesnia 2008
r., wniosek o dopuszczenie dowodow z zeznan swiadkow Tomasza P. oraz o do-
puszczenie dowoddéw z wyjasnieh powodow opisanych w pozwie z dnia 28 stycznia
2008 r. oraz w pismie procesowym z dnia 28 marca 2008 r., wniosek powodow zto-
zony na rozprawie w dniu 15 maja 2008 r. o dopuszczenie dowodu z pisma Romana
U. z dnia 13 kwietnia 2007 r. do prezesa pozwanej Krzysztofa S. o wezwanie strony
pozwanej do niezwtocznego uiszczenia optaty za pierwsze trzy lata ochrony rozwig-
zania, na ktory zostat udzielony patent, pomimo ze wnioskowane dowody miaty
istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy oraz opart swoje rozstrzygniecie na
domniemaniu okolicznosci, ktére nie zostaty udowodnione przez pozwana, tj. ze re-
zygnacja z ubiegania sie o udzielenie patentu musiata by¢ umotywowana wzgledami
gospodarczymi oraz ze rozwigzanie zgtoszone jako wynalazek do Urzedu Patento-
wego byto pozbawione poziomu wynalazczego; 11. art. 386 § 2 k.p.c., przez nieu-
chylenie wyroku Sgdu pierwszej instancji, pomimo ze istniaty przestanki do stwier-
dzenia niewaznosci postepowania przed Sgdem pierwszej instancji; 12. art. 379 pkt.
5 k.p.c. przez pozbawienie powoddw mozliwosci obrony swych praw przez: przyjecie,
ze ,w swietle zas opisywanych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur
zwigzanych z wdrazaniem tzw. rozwigzan racjonalizatorskich jako uprawdopodob-
nione nalezy uznac stanowisko pozwanej odnosnie uzyskania przez powodow w

zwigzku z zajmowanymi przez nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, ktéra
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poprzez zawarcie stosownej umowy pozwalata na osiggniecie przez nich o wiele
wiekszego wynagrodzenia od tego, jakie wynikatoby z powszechnie stosowanych w
spotce rozwigzan" i przez to dokonanie oceny zasadnosci roszczeh powodow na
podstawie blizej nieokreslonych publikacji prasowych (w aktach sprawy brak jest
jakichkolwiek publikacji prasowych), a jednoczesnie uniemozliwienie powodom
przedstawienia swojego stanowiska w zakresie tzw. ,publikacji prasowych", szcze-
golnie, ze kwestia ta zostata poruszona przez Sad drugiej instancji dopiero w pisem-
nym uzasadnieniu do wyroku; przyjecie, ze trudno uznac jako dziatanie sprzeczne z
zasadami wspotzycia spotecznego (w konsekwencji jako naduzycie prawa) zacho-
wanie pozwanej spotki wobec powodow ze wzgledu na szerokag spoteczng krytyke
przyjmowanych w pozwanej spoétce zasad wynagradzania autoréw projektow racjo-
nalizatorskich, pomimo ze w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowoddéw w tej
sprawie i powodowie nie mieli mozliwosci przedstawienia swojego stanowiska w tym
zakresie; przyjecie, ze ,odnosnie zarzutu naruszenia przez Sgd Okregowy art. 16
k.p.a. wskazac¢ nalezy, ze bazuje on na opacznym zrozumieniu przez skarzgcego
uzytego w uzasadnieniu wyroku sformutowania o nieostatecznosci decyzji o udziele-
niu patentu; jak sie bowiem wydaje Sgd Okregowy miat na mysli nie administracyjno-
prawne ale cywilistyczne skutki braku optaty wskazanej w decyzji patentowej, czego
nastepstwem byto nie powstanie podmiotowego prawa ochronnego”, podczas gdy
Sad Okregowy w Legnicy jednoznacznie uznat, ze decyzja o udzieleniu patentu nie
stata sie ostateczna w sensie administracyjnoprawnym przez stwierdzenie: ,a uzy-
skata jedynie warunkowg decyzje o udzieleniu patentu na wynalazek, ktoéra nigdy nie
stata sie ostateczna, gdyz wskutek nie uiszczenia przez strone pozwang optaty za
pierwszy okres ochronny wynalazku (...) wygasta”; 13. art. 385 k.p.c. przez oddalenie
apelacji powoddéw, pomimo ze apelacja ta byta w catosci zasadna i zastugiwata na
uwzglednienie.

W oparciu o powyzsze zarzuty skarzgcy wnidst o uchylenie w cato$ci zaskar-
zonego wyroku oraz wyroku Sadu pierwszej instanc;ji i przekazanie sprawy Sgdowi
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepo-
wania kasacyjnego, ewentualnie o uchylenie w catosci zaskarzonego wyroku i prze-
kazanie sprawy Sgdowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia
o kosztach postepowania kasacyjnego, ewentualnie, ze wzgledu na to, ze podstawa

naruszenia prawa materialnego jest oczywiscie uzasadniona, o zmiane wyroku Sgdu
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drugiej instancji i zasgdzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty 149.384,44
zt z ustawowymi odsetkami.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng strona pozwana wniosta o jej oddalenie
oraz o zasgdzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztow postepowania, w
tym kosztéw zastepstwa procesowego w postepowaniu kasacyjnym wedtug spisu
kosztéw przedtozonego w toku rozprawy kasacyjnej, a w przypadku niewyznaczenia
rozprawy lub nieztozenia spisu kosztow - wedtug norm przepisanych, powiekszonych
o kwote 17 zt tytutem optaty skarbowej od petnomocnictwa w postepowaniu kasacyj-

nym.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Rozpoznanie licznych zarzutéw skargi kasacyjnej mogtoby by¢ przedwczesne,
gdyby zachodzita niewaznos¢ postepowania. Kwestig tg nalezato zatem zajgc sie w
pierwszej kolejnosci.

O niewaznosci postepowania mowa jest w skardze tak w odniesieniu do po-
stepowania przed Sgdem pierwszej instanciji, jak i postepowania apelacyjnego, z tym
ze zarzuty do postepowania pierwszoinstancyjnego taczy skarzgcy z naruszeniem
przepisu postepowania apelacyjnego (art. 386 § 2 k.p.c.), poddajgc w ten sposéb
kognicji Sgdu Najwyzszego wszystkie kwestie, ktdre w tym zakresie zostaty posta-
wione. Zaden z zarzutéw skargi odnoszgcych sie do niewaznosci postepowania nie
jest zasadny. Sad drugiej instancji nie naruszyt art. 386 § 2 k.p.c., bo nie zachodzity
podstawy do stwierdzenia niewaznosci postepowania przed Sgdem pierwszej instan-
cji. Oczywiscie stuszne jest w tym zakresie stanowisko zaskarzonego skargg wyroku.
Powdd z udziatem swego profesjonalnego petnomocnika brat udziat w postepowaniu
z zachowaniem przystugujgcych praw strony procesu. Nie moze by¢ traktowane - jak
to prawidtowo uzasadnit Sgd Apelacyjny - jako pozbawienie powoda mozliwosci
obrony swoich praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. podjecie przez sgd czynnosci
w przewidzianej do tego formie i w kwestii do sgdu nalezgcej. Przez wydanie przez
Sad postanowienia o odmowie przeprowadzenia okreslonych dowodéw strona nie
zostata pozbawiona moznosci obrony swych praw. Miata - jak to przedstawiono w
uzasadnieniu wyroku - do dyspozycji sSrodki prawne przewidziane w art. 162 k.p.c.

wiasciwe do postepowania przed sgdem pierwszej instancji i w art. 380 k.p.c. w
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strukturze kontroli instancyjnej (por. tez wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 paz-
dziernika 2009 r., V CSK 131/08, LEX nr 515449). Nie stwarza takze podstawy do
uznania, ze strona zostata pozbawiona moznosci obrony swych praw (art. 379 pkt 5
k.p.c.) w postepowaniu przed Sgdem drugiej instancji przez to, ze Sad ten w uzasad-
nieniu jednej z kwestii z zakresu podstawy prawnej swego wyroku powotat sie na
zacytowane w skardze doniesienia procesowe, ktore nie byly roztrzgsane w poste-
powaniu. Zasadno$¢ zarzutéw skargi - o czym bedzie mowa nizej - w odniesieniu do
przestanek, z ktérych Sgd zbudowat ocene prawng przedstawiong w uzasadnieniu
wyroku, nie jest wystarczajgcym swiadectwem naruszenia prawa strony do obrony;
zarzuty w tym zakresie dotyczg uzasadnienia zaskarzonego wyroku, a nie pozbawie-
nia strony udziatu w postepowaniu, mozliwosci przedstawienia stanowiska i wyste-
powania z wnioskami dotyczgcymi wyjasnienia sprawy. Oczywiscie bezpodstawnie
tgczy ponadto skarzgcy swag ocene o pozbawieniu powoda moznos$ci obrony jego
praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. z oceng kwestii prawnej dotyczacej - jak to
wskazano w skardze - art. 16 k.p.a. i znaczenia decyzji o udzieleniu patentu.

Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika, ze Sgd Apelacyjny podstawe
faktyczng swego wyroku zbudowat wytgcznie na podstawie materiatu zebranego w
postepowaniu w pierwszej instancji, uznajac, ze zarzuty apelacji dotyczgce przepi-
sOw postepowania okazatly sie bezzasadne. Skoro strona powodowa nie skorzystata
z mozliwosci spowodowania zmiany postanowienia o odmowie przeprowadzenia
okreslonych dowoddéw w trybie art. 162 k.p.c. i skoro w apelacji nie wystgpita w tym
zakresie z odpowiednim wnioskiem w trybie art. 380 k.p.c., to - wedtug Sadu - usta-
lenie okolicznosci faktycznych istotnych z punktu widzenia podlegajgcych zastoso-
waniu przepisow prawa materialnego musi by¢ oparte wytgcznie na dowodach ze-
branych w postepowaniu przed Sgdem pierwszej instancji. Powyzsze utozenie relaciji
miedzy podstawami wyroku i zakresem rozpoznania sprawy przez Sad Apelacyjny
mogtoby by¢ uznane za zasadniczo prawidtowe, pod warunkiem jednak, ze ustalenia
faktyczne wyroku sg spojne z przepisami prawa materialnego, ktore podlegaty w
sprawie zastosowaniu. Postepowanie apelacyjne jest bowiem merytorycznym rozpo-
znaniem sprawy. Rozpoznanie sprawy w granicach apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.) przy
przyjeciu zwigzania zakresem zarzutéw procesowych nie ogranicza kognicji sgdu
drugiej instancji do ustalenia - nawet poza zarzutami materialnoprawnymi apelacji -
prawidtowej podstawy materialnoprawnej wyroku (por. uchwale skfadu siedmiu se-
dziow Sgdu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r., IIl CZP 49/07, OSNC 2008 nr 6,
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poz. 55 oraz wyrok z dnia 9 kwietnia 2008 r., Il PK 280/07, LEX nr 469169). Nie
mozna wykluczyc¢, ze dopiero w postepowaniu apelacyjnym ze wzgledu na ustalenie
przepisow prawa materialnego podlegajgcych w sprawie zastosowaniu (innych od
zastosowanych w wyroku Sgdu pierwszej instancji) zaistnieje potrzeba rozszerzenia
zakresu koniecznych ustalen faktycznych. W takiej sytuacji Sad drugiej instancji roz-
poznajgcy sprawe merytorycznie na zasadzie apelacji petnej nie powinien zakonczyc¢
jej rozpatrywania bez proby wyjasnienia z pozostawieniem poza swg oceng okolicz-
nosci faktycznych stanowigcych przestanki zastosowania normy prawa materialnego,
bedacej podstawg roszczenia (por. powotane w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku
orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 16 lipca 1998 r., | CKN 804/97).

Przedstawiony w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku zakres ustalen faktycz-
nych, odpowiadajgcy takze merytorycznie ustaleniom Sgdu pierwszej instanciji, zostat
dostosowany do btednie ustalonego zakresu przestanek norm prawa materialnego,
ktore powinny zosta¢ w sprawie zastosowane.

Powyzsze dotyczy bezposrednio wskazanych w skardze przepisow Kodeksu
cywilnego o warunku (art. 89 i art. 93 § 1 k.c.). Osig spornych kwestii sprawy byt § 6
umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. w ktérym strony postanowity, ze twércy projektu
oprécz niekwestionowanego w sprawie wynagrodzenia za korzy$ci uzyskane prze 5
lat stosowania projektu, ,w wypadku uzyskania patentu na rozwigzanie bedgce
przedmiotem Projektu”, otrzymajg wynagrodzenia za okres pierwszych dziesieciu lat
stosowania projektu w wysokosci 15% efektéw uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA.

Chociaz zacytowane zdanie umowy wyraza uzaleznienie ustalonego skutku
od owego ,a w wypadku uzyskania patentu”, to w poswieconej temu zdaniu umowy
analizie prawnej pominieta zostata ocena przedmiotowego zdarzenia jako warunku
zawieszajgcego w rozumieniu art. 89 k.c. Milczenie uzasadnienia zaskarzonego wy-
roku w tym przedmiocie zostato w skardze przedstawione jako ,uznanie, iz umowa o
dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. nie zawiera wa-
runku”. Nie jest to wniosek w petni uprawniony, skoro w ocenie prawnej wyroku Sgd
Apelacyjny rozwaza jednak inne przepisy o warunku (art. 93 k.c.), tyle tylko - o czym
bedzie mowa nizej - niekonsekwentnie i btednie. Rozpoznajgc zarzuty skargi doty-
czgce obu wymienionych wyzej przepiséw mozna zauwazy¢, ze zasadnie zarzucono
Sadowi Apelacyjnemu rozwazenie zastosowania art. 93 k.c. nie w odniesieniu do

czynnosci prawnej (umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), ale bezpodstawnie do okre-
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Slonego etapu postepowania przed Urzedem Patentowym w sprawie udzielenia pa-
tentu.

Bedace warunkiem oswiadczenie woli stron umowy z 15 kwietnia 1998 r.
uzalezniato okreslone skutki umowy od zaistnienia okreslonego w umowie ,wypadku
uzyskania patentu”. Nie powinno nasuwac watpliwosci zakwalifikowanie tak okreslo-
nego zdarzenia w kategorii warunku z art. 89 k.c. Uzyskanie patentu, zwtaszcza z
perspektywy stanu rzeczy z chwili zawierania umowy, ktorej przedmiotem byt projekt
racjonalizatorski, mogto by¢ traktowane w kategorii zdarzenia przysztego i niepewne-
go w rozumieniu art. 89 k.c. Chodzito wszak o mozliwosc¢ jakosciowo istotnego prze-
warto$ciowania projektu racjonalizatorskiego w wynalazek chroniony patentem. Mo-
gto to nastgpi¢ na drodze konstytutywnej decyzji Urzedu Patentowego. Ustalone w
sprawie okolicznosci tego postepowania, jego dtugotrwatos¢ i uzyskanie pomysinego
rozstrzygniecia dopiero na skutek skargi do sgdu administracyjnego, ujawniajg rze-
czywistg niepewnos$¢ mozliwosci uzyskania patentu. Uzyskanie patentu, o ktorym
mowa w umowie mogto by¢ faktycznie traktowane, jak zdarzenie przyszie i niepew-
ne, bo jego ewentualne zaistnienie w przysztosci zalezne byto nie tylko od woli
uprawnionej do patentu osoby i nie tylko od tego, czy projekt zawierat wszystkie
przewidziane prawem cechy wynalazku podlegajgcego ochronie patentowej, ale
przede wszystkim od obcigzonej niepewnoscig mozliwosci wykazania tych cech
wynalazku w przewidzianym do tego specjalnym postepowaniu.

Jezeli Sgd Apelacyjny rozwazat ustalone okolicznosci postepowania w spra-
wie udzielenia patentu w Swietle okreslonej w art. 93 § 1 k.c. fikcji ziszczenia sie wa-
runku, a wiec chyba posrednio przyjagt w ten sposob, ze zachodzi w sprawie sytuacja
warunku poddanego tej regulacji, to zastrzezenie budzi poswiecenie analizy nie wa-
runkowi jako istotnej czesci sktadowej umowy, ale - nie wiadomo dlaczego - warun-
kowi zawartemu w decyzji Urzedu Patentowego. Do decyzji Urzedu Patentowego o
udzieleniu na rzecz KGHM P.M. SA patentu na przedmiotowy wynalazek pod warun-
kiem uiszczenia w okreslonym terminie okreslonej optaty za udzielenie ochrony
oczywiscie nie majg zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o warunku jako cze-
Sci sktadowej oswiadczenia woli. Rzecz jednak w tym, czy nieuiszczenie przez
uprawnionego do patentu stosunkowo nieznacznej optaty za uzyskanie (udzielenie)
ochrony patentowej nie stanowito zachowania strony, ktérej zalezato na nieziszcze-
niu sie warunku i przeszkodzenia w ten sposob jego ziszczeniu sie, co - stosownie

do art. 93 § 1 k.c. - powodowatoby z mocy prawa skutki takie, jakby warunek sie zi-
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Scit. Wyjasnienie, czy zachodzity przestanki z art. 93 § 1 k.c. stato sie niezbedne dla
rozstrzygniecia o dochodzonym w sprawie roszczeniu powoda. Jezeli - jak to zostato
ustalone - w decyzji ostatecznej Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu pod wa-
runkiem zawarte jest ustalenie spetnienia przez objety umowg projekt wymagan
przewidzianych dla wynalazku i jezeli mimo to, strona uprawniona do wynalazku na
skutek zaniechania dziatania od niej wytgcznie zaleznego ostatecznie patentu nie
uzyskata, to przeszkodzita ziszczeniu sie umowionego warunku. Pozostawato jed-
nakze wyjasnienie, czy przeszkodzenie ziszczenia sie warunku nastgpito ,w sposéb
sprzeczny z zasadami wspotzycia spotecznego”. Nie sposéb z kolei tej ostatniej z
przestanek art. 93 § 1 k.c. ustali¢ bez wykfadni woli stron uczestniczgcych w warun-
kowej umowie co do tego, czy KGHM byta uprawniona do przeszkodzenia ziszczeniu
sie warunku a nastepnie, jakimi kierowata sie przyczynami, nie dokonujgc potrzebnej
optaty dla uzyskania ochrony patentowej i jak sie majg te akty woli strony uprawnio-
nej do jej usprawiedliwionego interesu w porownaniu z uprawnieniem powoda do
uzyskania umoéwionego wynagrodzenia za stosowanie i uzyskiwanie korzysci ze sto-
sowania projektu w catym okresie objetym umowa.

W uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad Apelacyjny stwierdzit, ze ,brak
uiszczenia przez pozwang spoétke optaty za pierwszy okres ochrony nie mogt by¢
takze rozpoznawany w kategorii naduzycia prawa (art. 5 k.c.)”. Ocena ta jest wadliwa
bo odnosi sie do klauzuli generalnej, zamiast do przestanki normy z art. 93 § 1 k.c.
Wadliwe sg takze - w czym nalezy podzieli¢ trafnos¢ zarzutéw skargi kasacyjnej -
podstawy stanowiska Sgdu Apelacyjnego. Wbrew dotyczgcej tej kwestii argumentacii
zaniechanie uiszczenia wymaganej optaty za ochrone patentowg doprowadzito w
konsekwencji do wygasniecia decyzji o udzieleniu patentu i stato sie dla strony po-
zwanej uzasadnieniem odmowy wyptacenia umdéwionego wynagrodzenia ,w wypad-
ku uzyskania patentu”. Po drugie Sad, z naruszeniem art. 382 k.p.c. bez przeprowa-
dzenia odpowiedniego postepowania dowodowego i bez oparcia w zebranym w
sprawie materiale, ustalit jedynie ,w Swietle opisanych szeroko w prasie”, jakoby
umowione wynagrodzenie za stosowanie przedmiotowego projektu znacznie prze-
wyzszato to, co ,wynikatoby z powszechnie stosowanych w Spétce rozwigzan”.
Stusznie w skardze kasacyjnej wytknigeto niedopuszczalno$¢ dokonywania ustaleh na
podstawie materiatéw nieobjetych kontradyktoryjnym postepowaniem w sprawie.

Owe blizej nieokreslone doniesienia prasowe, a takze rownie nieokreslone, ale za to
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,powszechnie stosowane w Spotce rozwigzania”, w zadnym razie nie majg znaczenia
faktow powszechnie znanych w rozumieniu art. 228 § 1 k.p.c.

Budzi ponadto zastrzezenia przyjecie w zaskarzonym wyroku - w $lad za sta-
nowiskiem Sgdu pierwszej instancji - jakoby o tym, ze do wytagcznej dyspozycji
KGHM nalezato - zgodnie z § 6 umowy - uzyskanie patentu, Swiadczy przesgdzajgco
tres¢ § 5 tej umowy, zgodnie z ktérym prawo do uzyskania patentu na wynalazek
przystugiwato KGHM. W zwigzku z tym nalezy zauwazy¢, ze z § 5 umowy, okreslajg-
cego prawa do patentu, nie wynika bezposrednio, bo pozostaje poza bezposrednim
przedmiotem tego uregulowania, kwestia warunkéw prowadzenia postepowania w
sprawie udzielenia patentu. Kwestia zatem, czy ,uzyskanie patentu” nalezato do ak-
téw starannosci strony do patentu uprawnionej, ale przeciez jednoczesnie zobowig-
zanej do wynagrodzenia drugiej stronie (twércom projektu) odpowiednio do korzysci
uzyskiwanych za stosowanie projektu, nie wynika wprost ze sformutowania postano-
wieh umowy i podlegata ustaleniu na podstawie wszystkich okoliczno$ci z uwzgled-
nieniem regut wykonywania zobowigzan (art. 354 § 1i § 2 k.c.) oraz skutkéw tego
rodzaju umowy, ktore wynikajg z ustawy z zasad wspotzycia spotecznego i z ustalo-
nych zwyczajéw (art. 56 k.c.). W analizach podstawy prawnej zaskarzonego wyroku
brakuje rozpatrzenia sprawy w $wietle powyzszych przepiséw, ale przede wszystkim
brakuje - co stusznie akcentuje sie w zarzutach skargi kasacyjnej - odpowiednich
ustalen do okreslonych w art. 65 § 11 § 2 k.c. sposobow (kryteridw) wyktadni oswiad-
czen woli i wyktadni umow.

Chociaz z przedstawionych wyzej przyczyn zasadna okazata sie materialno-
prawna podstawa kasacji, to nie ma racji skarzgcy w swym stanowisku jakoby z tego,
ze ,warunkowa” decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu uzyskata znacze-
nie decyzji ostatecznej wynika, ze ,ostatecznie” patent zostat udzielony. Tymczasem
zgodnie z art. 52 ust. 1 i ust. 2 Prawa wtasnosci przemystowej (poprzednio art. 37 ust
1 i ust. 2 ustawy o wynalazczosci) decyzja o udzieleniu patentu zawiera ustalenie, ze
Urzad Patentowy nie stwierdzit braku ustawowych warunkoéw do uzyskania patentu,
natomiast udzielenie patentu nastepuje pod warunkiem uiszczenia optaty za pierw-
szy okres ochronny. Ostatecznosc tej decyzji obejmuje zatem jej rozstrzygniecie wa-
runkowe. W razie nieuiszczenia optaty w wyznaczonym terminie Urzgd Patentowy
stwierdza wygasniecie decyzji o udzieleniu patentu. Na podstawie decyzji warunko-
wej nie zostaje udzielona ochrona patentu, gdyz ta pozostaje w zawieszeniu az do

spetnienia warunku uiszczenia optaty. Wcze$niej mozna mowi¢ o potwierdzeniu w
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ostatecznej decyzji Urzedu Patentowego, ze co do danego projektu Urzad Patentowy
nie stwierdzit braku ustawowych warunkéw do uzyskania patentu.

Dotyczace tej kwestii stanowisko zaskarzonego wyroku jest poprawne, cho-
ciaz - co stusznie wytknieto w skardze - nalezato w odniesieniu do postepowania
zwigzanego ze zgtoszeniem wynalazku oceniac skutki decyzji wydanej pod rzgdem
Prawa wtasnosci przemystowej wedtug jego przepiséw (art. 316 ust. 4 ustawy -
Prawo wtasnosci przemystowej).

W zakresie pierwszej podstawy skargi nieusprawiedliwiony jest zarzut niewia-
Sciwego zastosowania art. 56 k.c. i art. 60 k.c. przez pominiecie wskazanych przez
skarzgcego czynnosci prawnych majgcych wedtug niego znaczenie uznania zobo-
wigzania. Zarzut ten nie moze odnies¢ skutku, bo powotuje sie na okolicznosci (zda-
rzenia, czynnosci prawne), ktére nie zostaty objete zakresem ustalen faktycznych
stanowigcych podstawe zaskarzonego orzeczenia (por. art. 398> § 2 k.p.c.).

Jezeli chodzi o drugg podstawe skargi, to - oprocz przedstawionej juz wyzej
kwestii ustalen nieopartych na zebranym w sprawie materiale - skarga nie zawiera
zasadnych zarzutow. Sgd Apelacyjny, o czym juz wyzej wspomniano, jest sgdem
merytorycznego rozpoznania sprawy wedtug zasad apelacji petnej. Przewidziana w
art. 386 § 4 k.p.c. mozliwos¢ orzeczenia kasatoryjnego pozostaje do dyspozycji sgdu
drugiej instancji ,tylko” wyjgtkowo. Nie moze zasadnie skarzgcy upatrywac narusze-
nia tego przepisu w tym, ze Sgad Apelacyjny orzekat co do istoty sprawy. Jest to od-
powiedni zakres rozstrzygniecia, zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c. nawet, gdy zachodzi
potrzeba uzupetnienia materiatu dowodowego (por. w tym przedmiocie regulacje art.
382 k.p.c.).

Stosownie do art. 398 § 3 k.p.c. podstawa skargi kasacyjnej nie moga by¢ za-
rzuty dotyczgce ustalenia faktow lub oceny dowodoéw. Taki, wykluczony z zakresu
postepowania kasacyjnego, charakter majg przedstawione w skardze zarzuty w od-
niesieniu do art. 233 k.p.c.

Nietrafnie skarzacy z art. 328 § 2 k.p.c., okreslajgcym skfad uzasadnienia wy-
roku, wigze merytoryczne zakwestionowanie ustalen faktycznych stanowigcych pod-
stawe wyroku; tak w wyroku przedstawiong.

Whbrew stanowisku skarzgcego, mozliwo$¢ zgtoszenia zastrzezen do czynno-
Sci sgdu w trybie przewidzianym w art. 162 k.p.c. obejmuje rowniez postanowienia,
ktore moga by¢ zmienione lub uchylone stosownie do okolicznosci (sg to miedzy in-

nymi postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu), co wyjasnit Sad Najwyz-
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szy w uchwale z dnia 27 pazdziernika 2005 r., Il CZP 55/05 (OSNC 2006 nr 9, poz.
144).

Z powyzszych przyczyn, uznajgc, ze nawet zasadnosc tylko niektorych zarzu-
téw obu podstaw rozpoznanej skargi kasacyjnej prowadzi do konsekwencji przewi-

dzianych w art. 398™ § 1 k.p.c., Sad Najwyzszy orzekt zgodnie z tym przepisem.



