Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r.
Il PK 355/04

Wspoétuprawniony z patentu korzystajagcy z wynalazku we wlasnym za-
kresie jest obowigzany do przeniesienia na pozostatych wspétuprawnionych,
stosownie do ich udziatléow, odpowiedniej czesci potowy korzysci uzyskanych w
wyniku produkcyjnego i handlowego korzystania z wynalazku, po potraceniu
poniesionych naktadow (art. 45 ust 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o

wynalazczosci, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

Przewodniczgcy SSN Beata Gudowska, Sedziowie SN: Jézef lwulski (spra-

wozdawca), Herbert Szurgacz.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2005 r. sprawy z
powddztwa Instytutu Automatyki Systemow Energetycznych w W. przeciwko Elek-
trowni T. SA w B. o zaptate, na skutek kasacji strony powodowej i strony pozwanej
od wyroku Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 27 lipca 2004 r. [...]

uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe Sgdowi Apelacyjnemu we
Wroctawiu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasa-

cyjnego.

Uzasadnienie

Strona powodowa Instytut Automatyki Systemoéw Energetycznych w W. osta-
tecznie domagata sie zasgdzenia od strony pozwanej Elektrowni , T.” SA w B. kwoty
14.132.534,00 zt jako udziatu w korzysci osiggnietej przez strone pozwang ze stoso-
wania we wtasnym zakresie czterech okreslonych w pozwie wynalazkéw. Strona po-
wodowa wywodzita roszczenie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
0 wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Strona po-
zwana, wnoszgc o oddalenie powddztwa, zarzucita, ze korzysci, o ktorych mowa w
art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczos$ci, mogg by¢ w catosci konsumowane przez tego

ze wspotuprawnionych, ktéry stosuje wynalazek we wtasnym zakresie. Przepis art.



45 ust. 2 tej ustawy nie stanowi natomiast o korzysciach uzyskiwanych przez wspoét-
uprawnionego we wiasnym zakresie, lecz o korzysciach uzyskiwanych przez wspot-
uprawnionego przy stosowaniu wynalazku przez osoby trzecie. Ponadto strona po-
zwana kwestionowata wysokos$¢ roszczenia oraz podniosta zarzut przedawnienia
roszczen obejmujgcych korzysci uzyskane ze stosowania wynalazkéw przed dniem
15 marca 2001 r.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2001 r. Sgd Okregowy w Jeleniej Goérze oddalit
powodztwo. W uzasadnieniu wskazat, ze strony zawarty umowy dotyczgce wzajem-
nych rozliczenh finansowych, w szczegdlnosci dotyczgce wysokosci wynagrodzenia
strony powodowej oraz sposobu obliczania efektow z korzystania z wynalazkow,
ktdre wytaczyty stosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Brak stosownych
wnioskow dowodowych, w szczegdlnosci w przedmiocie zasiegniecia opinii biegtego,
spowodowat, ze Sgd nie mogt ocenié, czy strona pozwana uzyskiwata korzysci z wy-
nalazku, jaka byta ich wartos¢ oraz jakie poniosta naktady.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2002 r. Sgd Apelacyjny we Wroctawiu uchylit wyrok
Sadu pierwszej instancji zaskarzony przez strone powodowg i przekazat sprawe do
ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu tego wyroku Sad Apelacyjny stwierdzit, ze
zasada przyjeta przez Sgd Okregowy nie odpowiada wyktadni przepisow prawa wy-
nalazczego oraz nie uwzglednia pozaprawnych aspektow tej dziedziny aktywnosci
gospodarczej. Sgd Apelacyjny wskazal, ze podstawe wtasciwego rozstrzygniecia w
przedmiocie rozliczen pomiedzy wspétwiascicielami wynalazku powinno stanowi¢
stanowisko przedstawione przez A. Szajkowskiego w glosie do wyroku Sgdu Najwyz-
szego z dnia 15 wrzesnia 1978 r., | CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 2, poz. 170). Autor
ten wyrazit poglad, ze zawarty w art. 45 ustawy o wynalazczosci zwrot ,.kazdy wspot-
uprawniony z patentu moze bez zgody pozostatych wspdétuprawnionych korzystac z
wynalazku we wtasnym zakresie" ma znaczenie takie, jak w art. 206 k.c., zgodnie z
ktérym kazdy ze wspotwiascicieli jest uprawniony do wspétposiadania rzeczy oraz do
korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje sie pogodzi¢ ze wspotposiadaniem i ko-
rzystaniem z rzeczy przez pozostatych wspotwiascicieli. Wedtug zasady wyrazonej w
art. 45 ustawy o wynalazczosci, kazdy wspétuprawniony z patentu ma prawo do ko-
rzystania z wynalazku we wtasnym zakresie bez potrzeby uzyskiwania na to zgody
pozostatych wspotuprawnionych. W ten sposob ustawodawca uniemozliwit blokowa-
nie stosowania wynalazku przez wspotuprawnionego dysponujgcego nawet minimal-

nym udziatem we wspolnym patencie, a jednoczesnie przesadzit, ze prawo do



gospodarczej eksploatacji wynalazku przystuguje kazdemu wspétuprawnionemu z
patentu. Sgd Apelacyjny stwierdzit tez, ze nie budzi watpliwosci w swietle zebranego
materiatu dowodowego, iz podziat korzysci uzyskanych z korzystania z wynalazku
nie byt przedmiotem regulacji umownej pomiedzy stronami. Objety one bowiem wy-
tgcznie wynagrodzenie nalezne stronie powodowej z tytutu opracowania, wykonania i
wdrozenia u strony pozwanej okreslonych uktadow automatyki przemystowej oraz
dotyczyty odpiséw na fundusze wdrozeniowe przeznaczone na nagrody dla pra-
cownikow stron. Sad Apelacyjny zalecit Sgdowi Okregowemu przy ponownym rozpo-
znaniu sprawy ustalenie, jakie korzysci uzyskata strona pozwana w wyniku korzysta-
nia z wynalazku we wtasnym zakresie, a nastepnie ustalenie, jakie nakfady poczynita
dla korzystania z wynalazku. W oparciu o tak ustalong kwote nalezy dokonac¢ rozli-
czen, majgc na wzgledzie, ze podziat korzysci powinien nastgpi¢ wedtug zréznicowa-
nych kryteridw w zaleznosci od rodzaju dochodow. Sad Apelacyjny stwierdzit, ze w
razie produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziatu nie po-
winna zostac skierowana cata kwota osiggnietego zysku, ale tylko ta jej czesc, ktora
odpowiada kwocie przecietnej opfaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju
transakcjach licencyjnych, pomniejszona o wielkos¢ odpowiadajgcg stosunkowi
udziatu podmiotu korzystajgcego z wynalazku we wspdlnym patencie. Wynalazek
dopiero stwarza mozliwos¢ osiggniecia przychodow, co jest obarczone ogromnym
ryzykiem inwestycyjnym, ktére ponosi dokonujacy przedsiewziecia, a nie pozostali
wspotuprawnieni. Wobec tego brak jest podstaw do partycypowania przez te pod-
mioty w korzysciach osiggnietych z wynalazku. Skoro jednak nie bytoby stuszne
catkowite pominiecie pozostatych wspoétuprawnionych w podziale przychodow, ktére
zostaly uzyskane z korzystania ze wspoélnego wynalazku, to - zdaniem Sadu Apela-
cyjnego - takie rozwigzanie wydaje sie najbardziej prawidtowe.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sgd Okregowy w Jeleniej Gorze wyrokiem
z dnia 18 marca 2004 r. [...] zasgdzit od strony pozwanej kwote 1.978.554,76 zt z
ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2001 r., oddalajgc powddztwo w pozostatej
czesci. Sad Okregowy ustalit, ze strony sg wspotwtascicielami patentéw [...] udzielo-
nych przez Urzgd Patentowy RP w latach 1996, 1997 i 1999. Strony zawarty umowy
z dnia 14 maja 1992 r. oraz z dnia 13 listopada 1992 r. o0 wykonanie prac badaw-
czych i wdrozenie ich wynikow do eksploataciji, ktére okreslaty, ze pracownicze pro-
jekty wynalazcze powstate w wyniku tych umow stanowi¢ bedg wspotwtasnosc¢ stron

w czesciach rownych (§ 9 uméw), a takze okreslaty metode obliczenia efektow eko-



nomicznych oraz wynagrodzenie twércéw. Strone pozwang od sierpnia 1984 r. wigze
z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA w W. dtugoterminowa umowa, na podstawie
ktdrej pozwana otrzymuje wynagrodzenie za dostarczong energie elektryczng, za
dyspozycyjnosc¢ oraz ustugi systemowe rozumiane jako gotowosc¢ Elektrowni do
Swiadczenia ustug w zakresie rezerwy sekundowej, minutowej oraz rezerwy odtwo-
rzeniowej. Pozwana Elektrownia w wyniku zastosowania w swym przedsiebiorstwie
wynalazkow objetych patentami uzyskata szereg korzysci, w szczegolnosci zwigza-
nych z poprawg dyspozycyjnosci ARCM przez wyeliminowanie koniecznosci wytg-
czen blokow, wzrostem dyspozycyjnosci blokow zwigzanych z odsunieciem w czasie
konieczno$ci doraznego (awaryjnego) ich odstawiania w celu poprawy regulacji tur-
biny oraz stabilizacji pracy catego uktadu cieplnego bloku poprawiajgcej zywotnosc
bloku i jego urzgdzen pomocniczych. Podstawe do wyliczenia korzysci stosowania
wspoélnych wynalazkow stanowity w pozwanej Elektrowni przychody za regulacyjne
ustugi systemowe. W oparciu o te przychody wyptacono wynagrodzenie twércom
wynalazkow w tgcznej kwocie ponad 11 miliondéw zt. Do obliczenia wysokos$ci wyna-
grodzenia za wynalazki przyjmowano wynagrodzenia za ustugi systemowe obejmu-
jace wszystkie trzy elementy sktadajgce sie na to wynagrodzenie (naleznos¢ za do-
starczong energie elektryczng, za dyspozycyjnos¢ Elektrowni i za ustugi systemowe).
Dyspozycyjnosc jest to moc, ktdra moze bycC osiggnieta ze wszystkich blokéw, z
uwzglednieniem ich stanu technicznego. Moc regulacyjna to wycinek mocy dyspozy-
cyjnej, ktéry zalezy od stanu technicznego bloku i ograniczenh technologicznych. Na
wdrozenie wynalazkow w postaci systemu ARCM pozwana Elektrownia poniosta na-
ktady w wysokosci okoto 1,0-1,5 miliona ztotych miesiecznie. Dochody z wdrozenia
systemu wynosity okoto 2 miliony zt miesiecznie. Ustalanie wysokosci wynagrodzenia
naleznego tworcom wynalazkéw odbywato sie w oparciu o arkusze obliczeniowe spo-
rzadzane przez strone pozwang, poddawane nastepnie wielostopniowej weryfikacji.
Przy obliczeniu wysokosci wynagrodzenia stosowano realny rachunek kosztéw.
Wdrozenie do produkcji i eksploatacji uktaddéw regulacji blokéw energetycznych za-
wierajgcych wspoélne wynalazki umozliwito pozwanej Elektrowni uruchomienie no-
wego rodzaju dziatalnosci ustugowej na potrzeby Krajowej Dyspozycji Mocy. Bylty to
tzw. ustugi systemowe, za ktoére Elektrownia otrzymywata dodatkowe optaty, nieza-
leznie od optat za energie elektryczng. Poszczegodlne wynalazki miaty rézny wkiad w
koncowy rezultat w postaci ilosci sprzedanych ustug systemowych, ktory byt ustalany

przez specjalng komisje ztozong z przedstawicieli stron. Elektrownia w wyniku wdro-



zenia wynalazkéw uzyskata korzysci, ale poniosta takze naktady na wdrozenie wyna-
lazkow i eksploatacje urzadzen, w ktorych zostaty one zastosowane. Strona pozwana
poniosta koszty inwestycyjne o charakterze jednorazowym (wynagrodzenie powodo-
wego Instytutu, koszty pomiaréw odbiorczych regulacji), naktady obcigzajgce efekty,
a takze koszty o charakterze eksploatacyjnym (koszty biezgcych napraw, regulacji,
konserwacji, wymiany zuzywajgcych sie elementow urzadzen, koszty serwisu spra-
wowanego przez strone powodowg, koszty materiatdw, czesci zamiennych i sity ro-
boczej). Nadto pozwana Elektrownia wyptacita twércom wynalazkéw wynagrodzenia
nalezne za efekty w okresie objetym wyliczeniem oraz koszty ochrony patentowe;j.
Strona pozwana uzyskata nastepujgce korzysci: 1) z wynalazkéw objetych patentami
[...] - w okresie od 1 maja 1997 r. do 30 kwietnia 1998 r. w kwocie 11.170.455,00 zt; w
okresie od 1 maja 1998 r. do 30 kwietnia 1999 r. w kwocie 10.812.619,00 zt; w okre-
sie od 1 maja 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. w kwocie 5.489.923,00 zt oraz w okresie
od 1 maja 2000 r. do 30 kwietnia 2001 r. w kwocie 6.495.373,00 zt; 2) z wynalazkow
objetych patentami [...] - w okresie od 1 lutego 1995 r. do 31 stycznia 1996 r. w kwo-
cie 3.322.994,00 zt; w okresie od 1 lutego 1996 r. do 31 stycznia 1997 r. w kwocie
3.995.335,00 zt; w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. w kwocie
4.701.613,00 zt; w okresie od 1 lutego 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. w kwocie
5.037.274,00 zt; w okresie od 1 lutego 1999 r. do 31 stycznia 2000 r. w kwocie
2.551.953,00 zt oraz w okresie od 1 lutego 2000 r. do 31 stycznia 2001 r. w kwocie
2.952.597,00 zt. Jedna czwarta tych korzysci daje kwote 15.862.541,00 zt.

Sad Okregowy ustalit tez, Ze w energetyce nalezy do rzadko$ci licencja jako
forma umowy odptatnego korzystania z nowatorskiej mysli technicznej. W nielicznych
wypadkach, jakie miaty miejsce w latach dziewiecdziesigtych, optaty licencyjne wa-
haty sie w szerokich granicach od 2 do 25%. Podczas modernizacji blokéw energe-
tycznych stosuje sie rozne wynalazki, ale ich realizacja nastepuje w wyniku umaéw,
ktorych przedmiotem sg konkretne prace badawcze. Aktualnie, jednostki badawcze
stosujgc swoje wynalazki wdrazajg jednoczesnie nowoczesne rozwigzania technicz-
ne w postaci wynalazkow, wzorow uzytkowych i know-how. W optatach za realizacje
prac zawierajg sie optaty za wynalazki, ktore nie sg wyodrebnione z ogdlnej kwoty
zaptaty. Czes¢ elektrowni w umowach o prace badawcze stosowata optaty za tzw.
licencje dorozumiane, czyli 5% efektow netto uzyskanych ze stosowania wynalaz-
kow. W ostatnich latach wystepujg optaty ryczattowe ustalane w wyniku przetargow.

S3 to jednorazowe optaty odpowiadajgce wielkosci przewidywanych kosztow i efek-



téw pewnego zakresu prac remontowych, modernizacyjnych, wigzgce sie ze stoso-
waniem wynalazkoéw. Opfaty ryczattowe majg charakter jednorazowych optat licencyj-
nych. Zarzad Potudniowego Koncernu Energetycznego SA przeprowadzit analize
optat licencyjnych stosowanych w podlegtych mu elektrowniach i elektrocieptow-
niach, zaréwno przy udostepnianiu wynalazkéw innym jednostkom, jak i przy stoso-
waniu wynalazkéw, z ktorej wynika, ze optaty te wahajg sie w granicach od 2 do 8%
zysku osigganego dzieki stosowanym wynalazkom. Przecietna wysokosc¢ optat licen-
cyjnych w latach 1995-2002 wynosita 7% wartosci efektow ekonomicznych netto.

Wedtug Sgdu Okregowego, korzysci pozwanej Elektrowni z gospodarczego
wykorzystania czterech wynalazkow, to kwota przychodow za regulacyjne ustugi sys-
temowe, pomniejszona o trzy rodzaje kosztéw - koszty na realizacje wynalazkdw,
koszty wynagrodzen twércow wynalazkow oraz koszty nagréd pracownikow strony
powodowej i pozwanej za wdrazanie wynalazkow. Korzysci osiggniete przez po-
zwang Elektrownie wyniosty kwote 56.530.136,00 zt. Przy poziomie 7% srednie;
optaty licencyjnej, wartosc¢ korzysci przypadajgcych do rozliczenia wynosi
3.957.109,52 zt. Udziat pozwanej Elektrowni we wspdolnym patencie wynosi 50%,
stad kwota optat licencyjnych rowna sie 1.978.554,76 zt.

Sad Okregowy przyjat, ze przychody uzyskiwane przez strone pozwang z go-
spodarczej eksploatacji wynalazkéw we witasnym zakresie stanowig swego rodzaju
pozytki o charakterze prawnym, zblizonym do pozytkéw naturalnych (pozytki quasi-
naturalne) i powinny by¢ one rozliczone miedzy wspétwiascicielami wynalazkéw we-
dtug zasady wyrazonej w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Jednakze z uwagi na
wigzgcy charakter zalecen okreslajgcych sposéb rozliczenia stron, zawartych w uza-
sadnieniu wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.), Sad
Okregowy uwzglednit powddztwo jedynie co do kwoty 1.978.554,76 zt, stanowigcej
potowe przecietnej optaty licencyjnej ustalonej na podstawie ustalen opinii biegtego.
Sad Okregowy nie uwzglednit podniesionego przez strone pozwang zarzutu prze-
dawnienia, przyjmujgc, ze wymagalnosc roszczen strony powodowej nie nastgpita
przed datg wydania decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu stronom patentow.

Od tego wyroku Sgdu Okregowego apelacje wniosty obie strony. Sgd Apela-
cyjny we Wroctawiu wyrokiem z dnia 27 lipca 2004 r. [...] zmienit zaskarzony wyrok w
punkcie 1 w czesci orzekajgcej o odsetkach przez zasgdzenie odsetek ustawowych: -
od kwoty 390.966,92 zt od dnia 30 czerwca 1998 r.; - od kwoty 378.441,66 zt od dnia
30 czerwca 1999 r.; - od kwoty 192.147,30 zt od dnia 30 czerwca 2000 r.; - od kwoty



227.338,05 zt od dnia 30 czerwca 2001 r.; - od kwoty 597.002,55 zt od dnia 31 marca
1999 r.; - od kwoty 89.318,35 zt od dnia 31 marca 2000 r.; oraz - od kwoty
103.339,93 zt od dnia 31 marca 2001 r. Sgd Apelacyjny odrzucit apelacje strony po-
wodowej co do kwoty 1.978.554,76 zt i oddalit w pozostatym zakresie apelacje obu
stron.

Sad drugiej instancji uznat, ze apelacja strony pozwanej nie zastuguje na
uwzglednienie. Kwestia, czy stronie powodowej przystuguje prawo partycypacji w
korzysciach uzyskanych przez strone pozwang korzystajgcg we wtasnym zakresie z
wynalazkow stanowigcych wspotwlasnosc¢ stron, byta przedmiotem oceny prawnej
zawartej w wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r., ktéra jest wigzgca. W
uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono, ze podziat korzysci uzyskanych z korzystania
z wynalazku nie byt przedmiotem umownej regulacji dokonanej przez strony, a zatem
ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Zarzuty apelacji strony po-
zwanej wskazujgce na odmienng interpretacje prawng art. 45 ustawy o wynalazczo-
Sci nie mogg wiec by¢ rozwazane.

Odnoszac sie do apelacji strony powodowej, Sad drugiej instancji uznat, ze za-
skarzenie wyroku Sadu pierwszej instancji w czesci uwzgledniajgcej powodztwo (co
do kwoty 1.978.554,76 zt) byto niedopuszczalne i w tym zakresie odrzucit apelacje.
Sad Apelacyjny stwierdzit, ze zarzut apelacji strony powodowej dotyczgcy naruszenia
art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci przez odstgpienie od wskazanego w nim spo-
sobu rozliczenie stron, nie moze by¢ uwzgledniony, gdyz w tym zakresie wigzgcy jest
poglad wyrazony w poprzednim wyroku z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.).
Sad Apelacyjny podzielit poglad Sgdu Okregowego co do zasadnosci stosowania w
rozliczeniu stron regut z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci, jednak ze wzgledu na
zwigzanie poprzednim wyrokiem, nie mogt odstgpi¢ od sposobu rozliczenia korzysci
wskazanych w uzasadnieniu tego wyroku. Sad Apelacyjny uwzglednit zarzut apelaciji
strony powodowej co do naruszenia art. 481 § 1 k.c. Sgd Okregowy zasgdzit odsetki
za opOznienie w zapfacie naleznosci za korzystanie z wynalazkéw wspolnych liczone
od daty wniesienia powddztwa. Sad Apelacyjny uznat, ze wydanie korzysci powinno
nastepowacé w terminach odpowiadajgcych terminom wyptaty wynagrodzen autor-
skich.

Od tego wyroku kasacje wniosty obie strony.

Strona pozwana zarzucita naruszenie prawa materialnego przez: 1) btedng

wyktadnie i zastosowanie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczosci wskutek przyjecia,



ze: a) przepis ten ma zastosowanie oraz b) strona pozwana zobowigzana jest do
przeniesienia na wspoétuprawnionego z patentu odpowiedniej czesci potowy korzysci,
jakie uzyskata dla siebie z produkcyjnego stosowania wynalazku; 2) niezastosowanie
art. 65§ 2 k.c. wzwigzku z § 8 i § 9 umowy z 14 maja 1992 r. i z 3 listopada 1992 r. o
wykonanie pracy badawczo-wdrozeniowej oraz nieuwzglednienie dyspozycji zawar-
tych w tym przepisie przy wykfadni tresci umoéw; 3) btedne zastosowanie art.118 k.c.
w zwigzku z art. 45 ust. 2 i 5 ustawy o wynalazczosci i przyjecie, ze roszczenia
sprzed 15 marca 1998 r. nie ulegly przedawnieniu. Strona pozwana zarzucita tez na-
ruszenie przepisow postepowania, tj. art. 227 w zwigzku z art. 233 k.p.c. i nierozwa-
zenie w sposob wszechstronny tresci umow z 14 maja 1992 r. i 3 listopada 1992 r., a
takze art. 98 w zwigzku z art. 100 k.p.c., przez niezasgdzenie kosztow zastepstwa
procesowego w postepowaniu apelacyjnym, mimo zgtoszenia wniosku.

W uzasadnieniu kasacji strona pozwana wywiodta w szczegdlnosci, ze doty-
czy ona wyroku Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 27 lipca 2004 r., wydanego
w warunkach zwigzania oceng prawng i wskazaniami co do dalszego postepowania,
wyrazonymi w uzasadnieniu poprzedniego wyroku Sgdu drugiej instancji. Zwigzanie
to dotyczyto interpretaciji art. 45 ustawy o wynalazczosci, wyktadni tresci umow o wy-
konanie prac badawczo-wdrozeniowych oraz przedawnienia roszczen. Sgd Okre-
gowy w Jeleniej Gorze w swoim pierwszym wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r. uznat,
ze postanowienia umoéw dotyczgce wzajemnych rozliczenh stron, oznaczajg, ze zgod-
nym zamiarem stron byto ograniczenie zobowigzan pozwanej Elektrowni tylko do
zobowigzanh wskazanych w umowach, a tym samym wytgczenie stosowania art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Sgd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie
podzielit tego zapatrywania i zalecit Sgdowi pierwszej instancji zastosowanie sie do
oceny, ze strony nie wytgczyty stosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci.
Zdaniem strony pozwanej, taka ocena jest btedna i zostata przyjeta z naruszeniem
art. 65 § 2 k.c., nakazujgcego przy wykfadni umowy dawaé prymat zgodnemu zamia-
rowi stron i celowi umowy nad jej dostownym brzmieniem. Jezeli przeanalizuje sie
dokfadnie stosunek prawny tgczacy strony, to - wedtug strony pozwanej - dochodzi
sie do wnioskoéw, ze: 1) pierwotnym zamiarem stron byto jedynie zawarcie typowej
umowy o prace badawczo-wdrozeniowa, bez jakiejkolwiek mysli o wspdlnosci wyna-
lazkdéw zawartych w tej pracy; 2) stosunek wspotwiasnosci spornych wynalazkéw
ustanowiono w aneksie sporzgdzonym w dniu 30 grudnia 1992 r., jednakze w tym

aneksie, jak i w pozostatych, nie ustalono dodatkowego wynagrodzenia dla strony



powodowej ani nie odestano w tym zakresie do ustawy o wynalazczosci; 3) podobnie
ma sie rzecz z kolejng umowg o prace badawczo-wdrozeniowg, zawartg przez strony
w dniu 3 listopada 1992 r. oraz z aneksem do tej umowy. Strona pozwana uwaza, ze
analiza zamiarow stron nie wskazuje, aby wspdlng ich wolg byto zastosowanie art.
45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Jest to oczywiste w odniesieniu do pozwanej Elek-
trowni, ktora nie wigzata takiego skutku z zawarciem umowy o wspolnosci praw. Co
sie tyczy intencji strony powodowej, to nie zostaty one w toku przewodu sgdowego
wyraznie okreslone, mozna jednak przypuszczac, ze - przynajmniej poczgtkowo -
strona powodowa nie miata na celu osiggniecia korzysci przewidzianych w art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Kwestie te nie zostaty wyjasnione, co uzasadnia za-
rzut obrazy art. 65 § 2 k.c.

Zdaniem strony pozwanej, Sad Apelacyjny dokonat btednej wyktadni art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci przez przyjecie, ze przepis ten ma zastosowanie do
wszystkich korzysci uzyskanych przez wspotuprawnionego, korzystajgcego z wyna-
lazku, a nie tylko do pozytkdw cywilnych, bedgcych rezultatem tzw. wykonywania
prawa wytgcznego, a wiec pozytkdow uzyskanych przez udzielenie licencji, przekaza-
nie know-how, dochodzenie roszczen z tytutu naruszenia prawa wytgcznego itp. We-
dtug strony pozwanej, art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci nie dotyczy korzysci uzy-
skiwanych w wyniku korzystania z wynalazku we wiasnym zakresie (art. 45 ust. 1
ustawy), tj. produkcyjnego lub handlowego stosowania wynalazku. Nastepnie strona
pozwana przeprowadzita krytyke wyktadni art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci do-
konanej przez Sgd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r., twierdzgc, ze powo-
tano w nigj ,argumenty pozanormatywne". W ocenie strony pozwanej, z art. 45 ust. 2
ustawy o wynalazczosci wynika norma pozwalajgca wspotuprawnionemu z patentu
na korzystanie z wynalazku we wiasnym zakresie. Ustawodawca dokonat rozgrani-
czenia korzystania przez wspétuprawnionego we wtasnym zakresie z wynalazku (art.
45 ust. 1), od uzyskiwania korzysci w inny sposob (art. 45 ust. 2). Zdaniem pozwanej,
korzystanie z wynalazku moze przybierac rézne formy. Jedna z nich polega na bez-
posrednim korzystaniu z wynalazku przez wspotuprawnionego, czyli na ,uzywaniu"
wynalazku. Takie korzystanie we wtasnym zakresie, w ocenie skarzgcej, nie powo-
duje powstania roszczen majgtkowych po stronie wspdétuprawnionych. Dopiero uzy-
skiwanie pozytkow cywilnych, jako druga forma mozliwego korzystania ze wspdlnego
prawa, stanowi podstawe do zgdania rozliczenia uzyskanych korzysci przez pozosta-

tych wspotuprawnionych. Zdaniem pozwanej, wniosek taki wyptywa z poréwnania
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tresci poszczegodlnych ustepdw art. 45 ustawy o wynalazczosci oraz z ,,odczytania
normatywnego znaczenia okreslenia uzyskania korzysci ze stosowania wynalazku w
kontekscie korzystania z wynalazku we wtasnym zakresie". W ocenie strony pozwa-
nej, uzyskiwanie korzysci z korzystania z wynalazku we wtasnym zakresie odpowia-
da pojeciu uzywania wynalazku. Rozréznienie to ma swoje zrodto w analogii do ko-
rzystania z rzeczy. Jesli pozytki rzeczy zdefiniowane zostaty w art. 53 k.c., to uzywa-
nie definiuje sie negatywnie jako korzystanie z rzeczy inne niz pobieranie pozytkow.
Ze wzgledu na niematerialny charakter prawa z patentu, przedstawione rozréznienie
sposobdw korzystania z wynalazkéw powinno by¢ stosowane odpowiednio. Uzywa-
nie wynalazku polegac bedzie na gospodarczej eksploatacji wynalazku przez upraw-
nionego, a pobieranie pozytkdw ogranicza sie do pozytkow cywilnych. Poniewaz po-
bieranie pozytkdw i gospodarcze, bezposrednie wykorzystywanie wynalazku przez
wspotuprawnionych prowadzi do uzyskania pozornie zblizonych efektéw, uzywanie
wynalazku jest okreslane jako ,pozytki quasi-naturalne". Wedtug strony pozwanej,
analiza art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczosci nie uprawnia do wniosku, ze przepis
ten zmienia zasady uzywania wynalazku w poréwnaniu z art. 206 i 207 k.c. W zakre-
sie bezkolizyjnego uzywania rzeczy, kazdy wtasciciel moze jg posiadac i korzystac z
niej bez dodatkowych zobowigzan wzgledem wspotwiascicieli. Tylko pozytki i inne
dochody przypadajg wspotwtascicielom stosownie do wielkosci udziatow. Odnoszac
te uregulowania kodeksowe do art. 45 ustawy o wynalazczosci, strona pozwana
twierdzi, ze art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczo$ci nalezy uzna¢ za odpowiednik art.
206 k.c., a art. 45 ust. 2 za odpowiednik art. 207 k.c. W ocenie strony pozwanej, z
porownania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci z art. 207 k.c. wynika ograniczenie
uprawnien wspotuprawnionych, ktorzy nie uzyskujg korzysci ze stosowania wyna-
lazku, do potowy tego, co przypadatoby im stosownie do wielkosci udziatéw. Przepis
art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczo$ci zastepuje okreslenie pozytki i inne przychody z
rzeczy wspolnej, okresleniem korzysci ze stosowania wynalazku. Przepis art. 45 ust.
2 ustawy o wynalazczosci nakazuje ,przeniesc¢" na pozostatych wspdtuprawnionych
uzyskane z korzystania z wynalazku ,korzysci". Zasadniczo ,korzysci" objete uzywa-
niem wynalazku nie nadajg sie zwykle do ,przeniesienia" na inne podmioty, co moze
najwyzej dotyczy¢ ich wartosci. Bez watpienia jednak mozna przenies¢ na wspot-
uprawnionych pozytki cywilne, co w ocenie skarzgcej wskazuje na zakres analizowa-

nego unormowania. Literalne brzmienie art. 45 ust. 2 nie uzasadnia zatem kwalifiko-
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wania uzyskiwania korzysci we wlasnym zakresie przez wspotuprawnionego jako
pozytkdw quasi-naturalnych.

Wedtug strony pozwanej, na oczywiste naruszenie art. 118 k.c. w zakresie
przedawnienia roszczen sprzed 15 marca 1998 r. wskazuje niebudzgca watpliwosci
tres¢ art. 45 ust. 5 ustawy o wynalazczos$ci. Wedtug tego przepisu roszczenie wspot-
uprawnionego dotyczgce wzajemnych rozliczen z tytutu korzysci uzyskanych w
zwigzku z korzystaniem z wynalazku wspolnego powstaje juz w okresie przedpaten-
towym. Zatem, skoro art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci ma zastosowanie do
wspoélnosci prawa do patentu, a wspdlnosé taka przystugiwata stronom od 30 grudnia
1992 r., to roszczenia z tytutu rozliczen korzysci uzyskanych przez strone pozwang
stawaty sie wymagalne po zakonczeniu kazdego roku stosowania wyniku pracy ba-
dawcze,j.

Strona powodowa w swojej kasacji zarzucita naruszenie art. 45 ust. 2 ustawy o
wynalazczosci przez wadliwe przyjecie, ze dla okreslenia wysokosci jej naleznosci z
tytutu podziatu korzysci uzyskanych w wyniku stosowania wspdélnych wynalazkow
trzeba stosowac rozliczenie oparte na optatach licencyjnych. Jej zdaniem, tres¢ art.
45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci oraz ,obowigzujgca w tym zakresie doktryna" w
sposob jednoznaczny wskazuja, iz stronie powodowej nalezy sie 25% korzysci netto
uzyskiwanych w wyniku stosowania wspolnych wynalazkéw. Zdaniem strony powo-
dowej, zaskarzony wyrok orzekajgcy o podziale korzysci w oparciu o rozliczenia wta-
Sciwe dla obrotu licencyjnego jest w oczywisty sposéb sprzeczny z art. 45 ust. 2

ustawy o wynalazczo$ci.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Na przebieg postepowania w sprawie i tres¢ zaskarzonego wyroku znaczgcy
wptyw miat wyrok Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 22 maja 2002 r., ktérym
uchylono wyrok Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze z dnia 18 grudnia 2001 r. i prze-
kazano sprawe do ponownego rozpoznania. Zgodnie z art. 386 § 6 k.p.c., ocena
prawna (i wskazania co do dalszego postepowania) wyrazone w uzasadnieniu tego
wyroku wigzaty zaréwno sad, ktéremu sprawa zostata przekazana, jak i sgd drugiej
instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Sad Apelacyjny w uzasadnieniu tego
wyroku stwierdzit, ze podziat korzysci uzyskanych z korzystania z wynalazku nie byt

przedmiotem regulacji umownej pomiedzy stronami oraz ze do rozliczenia tych
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korzysci nalezy stosowac art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci, ale w razie produk-
cyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziatu nie powinna zostac
skierowana cafa kwota osiggnietego zysku, ale tylko ta jej czes$¢, ktéra odpowiada
kwocie przecietnej optaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju transakcjach
licencyjnych, pomniejszona o wielkos¢ odpowiadajgcag stosunkowi udziatu podmiotu
korzystajgcego z wynalazku we wspolnym patencie. Te dwie kwestie nie byty juz
rozwazane przy ponownym rozpoznaniu sprawy (cho¢ Sady obu instancji wyraznie
zdystansowaly sie od poglgdu, ze korzysci nalezy rozlicza¢ wedtug wysokosci optat
licencyjnych), a stanowig one podstawowy przedmiot zarzutéw kasacji obu stron. Na
wstepie nalezy wiec stwierdzi¢, ze ocena prawna i wskazania co do dalszego poste-
powania wyrazone w uzasadnieniu orzeczenia sgdu drugiej instancji nie wigzg Sadu
Najwyzszego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia 6 kwiet-
nia 1998 r., | CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211; Przeglad Sgdowy 2000 nr 5,
s. 92 z glosg M. tochowskiego oraz z dnia 11 stycznia 2001 r., | PKN 183/00,
OSNAPIUS 2002 nr 17, poz. 411). Zarzuty stron dotyczace tej kwestii podlegajg wiec
rozwazeniu, co powoduje koniecznos¢ odniesienia sie nie tylko do zaskarzonego
wyroku, ale takze do wyroku Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 22 maja 2002
r.

Obie strony w kasacjach, cho¢ z przeciwstawnych pozycji, uwazajg za nie-
trafng wyktadnie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci przedstawiong w wyroku z
dnia 22 maja 2002 r. i poglad co do stosowania tego przepisu. Sgd Najwyzszy po-
dziela te ocene. Sad Okregowy przy pierwszym rozpoznaniu sprawy odwotat sie mie-
dzy innymi do poglgdu wyrazonego przez Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 15 wrze-
$nia 1978 r., | CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 9, poz. 170), w ktérym stwierdzono, ze
zgodnie z trescig art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczosci stosunki pomiedzy wspot-
uprawnionymi z patentu regulowane sg w sposéb szczegdlny, co sie wyraza w tym,
ze kazdy z nich otrzymuje prawo korzystania z wynalazku we witasnym zakresie tak,
jak gdyby byt wytgcznie uprawniony z patentu, z wyjgtkiem przypadkéw wskazanych
w art. 43 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. W tej sytuacji okreslenie "we wtasnym za-
kresie" uzyte w art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczosci nalezy rozumiec tak, iz wspot-
uprawniony z patentu moze bez zgody pozostatych wspétuprawnionych korzystac z
wynalazku przez wytwarzanie wyrobow opartych na rozwigzaniu bedgcym przedmio-
tem wynalazku oraz wprowadzic¢ te wyroby do obrotu bez powstawania jakichkolwiek

roszczen majgtkowych po stronie pozostatych wspétuprawnionych z patentu. Sad
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Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie podzielit tej wyktadni w zakresie nie-
powstawania roszczen wspoétuprawnionego z patentu z tytutu udziatu w dochodach
uzyskiwanych przez innego wspoétuprawnionego korzystajgcego z wynalazku we wia-
snym zakresie. Powotujgc sie na poglad wyrazony przez A. Szajkowskiego w ,glosie"
do tego wyroku, Sad Apelacyjny uznat, ze wspotuprawniony uczestniczy w tych ko-
rzysciach, ale wedtug wysokosci optat licencyjnych. W tym zakresie nalezy przede
wszystkim stwierdzi¢, ze wyrok z dnia 15 wrzesnia 1978 r., | CR 287/78 oraz poglad
A. Szajkowskiego wyrazony w artykule ,Korzystanie z wynalazku przez wspotupraw-
nionych z patentu" (PiP 1981 nr 4, s. 56) zostaty przedstawione na tle stanu praw-
nego nieadekwatnego w rozpoznawanej sprawie (obowigzujgcego poprzednio). Do-
tyczyly one art. 43 ustawy o wynalazczosci w jej pierwotnym brzmieniu (Dz.U. z 1972
r. Nr 43, poz. 272). Przepis ten stanowit wowczas, ze jezeli umowa o wspolnosci pa-
tentu nie stanowi inaczej, wspétuprawniony z patentu moze: 1) bez zgody pozosta-
tych wspotuprawnionych korzystaé z wynalazku we wkasnym zakresie oraz wystgpic
przeciwko kazdemu, kto dopuscit sie naruszenia patentu, 2) za zgodg wszystkich
wspotuprawnionych przenies¢ swoj udziat w patencie na inng osobe albo udzieli¢
upowaznienia do korzystania w catosci lub czesci z wynalazku przez inng osobe. W
tej tresci przepisu nie byto wiec zadnej regulacji dotyczacej udziatu wspotuprawnio-
nego z patentu w zyskach uzyskiwanych przez innego wspdtuprawnionego korzysta-
jacego z wynalazku we wtasnym zakresie. Regulacja taka zostata wprowadzona
ustawg z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczosci (Dz.U. Nr 26,
poz. 130) obowigzujgcg od dnia 1 lipca 1984 r. Poniewaz regulacja zawarta w tej no-
welizacji w istocie zostata utrzymana w stanie prawnym majgcym zastosowanie w
rozpoznawanej sprawie, to jej omowienie ma istotne znaczenie dla wykfadni art. 45
ustawy o wynalazczosci.

We wskazanej nowelizacji ustawy o wynalazczosci obowigzujgcej od dnia 1
lipca 1984 r., art. 43 otrzymat nastepujgce brzmienie: 1. Wspotuprawniony z patentu
moze bez zgody pozostatych wspotuprawnionych korzystaé z wynalazku we wlasnym
zakresie oraz dochodzi¢ roszczenh z powodu naruszenia patentu; 2. W razie uzyska-
nia korzysci ze stosowania wynalazku przez jednego ze wspétuprawnionych jest on
obowigzany do przeniesienia na pozostatych wspoétuprawnionych, stosownie do ich
udziatéw, odpowiedniej czesci potowy uzyskanych korzysci, po potrgceniu poniesio-
nych naktadow; 3. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio

przepisy Kodeksu cywilnego o wspotwtasnosci w czesciach utamkowych; 4. Umowa
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0 wspdlnosci patentu moze inaczej regulowac prawa i obowigzki wspotuprawnionych
z patentu; 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio od wspoélnosci prawa do pa-
tentu. W tym brzmieniu przepisu dodano wiec nowy ustep 2 (ktérego nie byto w pier-
wotnym tekscie), w ktorym w sposob wyrazny przesgdzono udziat pozostatych wspot-
uprawnionych w korzysciach ze stosowania wynalazku przez jednego ze wspot-
uprawnionych oraz wielkosc¢ tego udziatu. Tym samym nieaktualne staty sie poglady
przedstawiane co do wyktadni pierwotnego tekstu art. 43 ustawy o wynalazczosci. W
rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie art. 45 ustawy o wynalazczosci w brzmie-
niu jednolitego tekstu (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Przepis ten stanowi,
ze wspotuprawniony z patentu moze bez zgody pozostatych wspotuprawnionych ko-
rzysta¢ z wynalazku we wtasnym zakresie oraz dochodzi¢ roszczen z powodu naru-
szenia patentu (ust. 1), a w razie uzyskania korzysci z korzystania z wynalazku przez
jednego ze wspotuprawnionych jest on obowigzany do przeniesienia ich na pozosta-
tych wspotuprawnionych, stosownie do ich udziatow (ust. 2). Jest to wiec regulacja
identyczna jak obowigzujgca od dnia 1 lipca 1984 r. Wyktadnia historyczna wyprowa-
dzona z dodania do art. 43 ustawy o wynalazczosci (utrzymanego w art. 45) nowego
ustepu 2, regulujgcego (czy tez wprowadzajgcego) udziat pozostatych wspotupraw-
nionych w korzysciach ze stosowania wynalazku przez jednego z nich, przemawia
wiec jednoznacznie za poglgdem, ze wolg ustawodawcy byto przyznanie (ustanowie-
nie) takiego udziatu. Jest to potwierdzone w aktualnie obowigzujgcym stanie praw-
nym. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci
przemystowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), wspdtupraw-
niony z patentu moze, bez zgody pozostatych wspotuprawnionych, korzysta¢ z wyna-
lazku we wlasnym zakresie oraz dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu;
w razie uzyskania korzysci z wynalazku przez jednego ze wspotuprawnionych kazdy
z pozostatych wspdétuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do
odpowiedniej czesci z jednej czwartej tych korzysci po potrgceniu naktadéw, stosow-
nie do swego udziatu w patencie. Zmianie ulegta wiec tylko wielkos¢ udziatu w korzy-
Sciach (w jednej czwartej, a nie w potowie korzysci - jak poprzednio), ale zasada
uczestniczenia w nich zostata utrzymana.

Strona pozwana nie kwestionuje samej zasady uczestniczenia wspoétuprawnio-
nego z patentu w korzysciach uzyskiwanych przez innego wspétuprawnionego korzy-
stajgcego z wynalazku, ale uwaza, ze nie dotyczy to korzystania z wynalazku we wta-

snym zakresie (art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczosci), a wiec dotyczy to tylko korzy-
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stania z wynalazku w inny sposob. Jednakze takiej zaleznosci miedzy poszczegol-
nymi ustepami art. 45 nie mozna odczytac¢ w jego tresci. Wprawdzie art. 45 ust. 1 ma
zastosowanie w razie korzystania z wynalazku we wtasnym zakresie, a art. 45 ust. 2
dotyczy korzysci ze stosowania wynalazku, ale nie ma podstaw do twierdzenia, ze
art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczos$ci nie ma zastosowania w zakresie, ktorego doty-
czy art. 45 ust. 1. Przedmiotem regulacji art. 45 ust. 1 jest bowiem dozwolenie na
korzystanie z wynalazku we wtasnym zakresie przez jednego ze wspotuprawnionych
z patentu bez zgody pozostatych wspotuprawnionych, a nie rozliczanie sie miedzy
nimi z uzyskanych korzysci. Ta kwestia jest uregulowana w art. 45 ust. 2 ustawy o
wynalazczosci, ktory dotyczy bez rozrdéznienia, zardwno korzysci uzyskanych z ko-
rzystania z wynalazku we wlasnym zakresie, jak i korzysci uzyskiwanych ze stosowa-
nia wynalazku w inny sposéb. W tresci art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci nie ma
tez rozréznienia co do rodzaju korzysci, w jakich partycypuje wspotuprawniony nie-
stosujgcy wynalazku. Inaczej méwigc, uczestniczy on w podziale wszelkiego rodzaju
korzysci uzyskiwanych w wyniku stosowania wynalazku, w tym takze w dochodach
uzyskiwanych w wyniku produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku.
Kwestia ta jest wiec uregulowana w ustawie o wynalazczosci i nie ma podstaw do
siegania w tym zakresie do przepiséw Kodeksu cywilnego (art. 45 ust. 3 ustawy o
wynalazczosci). Zresztg zgodnie z art. 54 k.c., pozytkami prawa sg dochody, ktére
prawo to przynosi zgodnie ze swym spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem.
Réwniez wedtug tego przepisu pozytkami sg wszelkie dochody, jakie przynosi prawo
(bez rozrdznienia). A wiec wedtug art. 55 § 1 k.c. i art. 207 k.c. te dochody (wszelkie
dochody, jakie przynosi prawo) powinny przypadac wspoétwiascicielom w stosunku do
wielkosci udziatow w czasie trwania tego uprawnienia. Prowadzi to do wniosku, ze w
zakresie wyktadni i zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci kasacja
strony pozwanej jest niezasadna. Usprawiedliwione w tym zakresie sg natomiast
podstawy kasacji strony powodowej, gdyz trafny jest poglad, ze rozliczenie z korzysci
uzyskanych ze stosowania wynalazku przez strone pozwang powinno nastgpic we-
dtug zasad okreslonych w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci.

Nietrafny jest zarzut strony pozwanej dotyczgcy przedawnienia czesci rosz-
czen, gdyz racje ma Sad drugiej instancji co do wymagalnosci roszczen z tytutu
udziatu w korzysciach ze stosowania wynalazku. Roszczenie o zaptate czesci korzy-
Sci nie moze powstac przed ich uzyskaniem. Korzysci ze stosowania wynalazku sg

uzyskiwane systematycznie. Ale skoro mogg by¢ one ustalone dopiero po odliczeniu
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kosztéw (poniesionych naktadow), a jednym z nich jest wynagrodzenie ptatne twor-
com wynalazku, to racjonalne jest przyjecie, ze korzysc¢ jest uzyskiwana w dacie roz-
liczenia naktadow. W tej dacie tez wymagalne staje sie roszczenie o zaptate
odpowiedniej czesci korzysci, a wiec rozpoczyna sie tez bieg terminu przedawnienia
(art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c.).

Usprawiedliwiong podstawe kasacji strony pozwanej stanowig natomiast za-
rzuty naruszenia art. 65 § 2 k.c. oraz art. 227 w zwigzku z art. 233 k.p.c. W tym za-
kresie ponownie wymaga oceny wyrok Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 22
maja 2002 r., w ktérym stwierdzono, ze podziat korzysci uzyskanych z korzystania z
wynalazku nie byt przedmiotem regulacji umownej pomiedzy stronami. Ocena ta zo-
stata wyrazona bez odpowiednich ustalen faktycznych w zakresie wymaganym przez
art. 65 § 2 k.c., co do zgodnego zamiaru stron i celu umoéw. Wrecz odwrotnie niz za-
leca ten przepis, Sad opart sie na dostownym brzmieniu uméw, w ktérym rzeczywi-
Scie brak jest regulacji dotyczacej rozliczenia ewentualnych korzysci uzyskiwanych
ze stosowania wynalazkéw. Oczywiscie przemawia to za uznaniem, ze strony tego
przedmiotu nie uregulowaty, a wiec ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalaz-
czosci. Nie wyklucza to jednak uznania, ze strony kompleksowo uregulowaty w umo-
wach rozliczenia dotyczgce stosunkow prawnych powstatych miedzy nimi w wyniku
stosowania wynalazkéw, a tym samym wytgczyty mozliwos¢ dochodzenia roszczen z
tytutu stosowania wynalazkéw przez jednego ze wspotuprawnionych (art. 45 ust. 4
ustawy o wynalazczo$ci).

Z tych wzgledéw zaskarzony wyrok podlegat uchyleniu, a sprawa przekazaniu
do ponownego rozpoznania na podstawie art. 393 § 1 k.p.c. O kosztach postepo-
wania kasacyjnego orzeczono na mocy art. 108 § 2 k.p.c., co prowadzi do bezprzed-
miotowosci zarzutow kasacji strony pozwanej dotyczgcych kosztéw postepowania
apelacyjnego.



