Wyrok z dnia 9 grudnia 2004 r.
Il PK 77/04

Wygasniecie prawa ochronnego na wzor uzytkowy stosowany razem z
opatentowanym wynalazkiem nie ma wplywu na wysokos¢ udziatu tego wyna-
lazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowania, ustalong w

okresie stosowania tgcznie obu tych projektéw wynalazczych.

Przewodniczgcy SSN Maria Tyszel, Sedziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara

Wagner (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2004 r. sprawy
z powodztwa Bogumita K. przeciwko ,M.” L. SA w L. o zaptate, na skutek kasacji
strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 pazdziernika
2003 r. [...]

uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe do ponownego rozpoznania
Sadowi Apelacyjnemu w Poznaniu, pozostawiajgc temu Sgdowi orzeczenie o kosz-

tach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sad Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 29 pazdziernika 2003 r. [...], od-
dalit apelacje M. L. SA w L. od wyroku Sgdu Okregowego w Poznaniu z dnia 27
marca 2003 r. [...] zasgdzajgcego od strony pozwanej M. L. SA na rzecz powoda Bo-
gumita K. kwoty: 36.975,43 zt z ustawowymi odsetkami od 10 sierpnia 1995 r.,
7.865,35 zt z odsetkami od 1 marca 1996 r. oraz 12.191,75 zt z odsetkami od 1
marca 1997 r. i oddalajgcego powddztwo w pozostatym zakresie.

Podstawe rozstrzygniecia stanowity nastepujgce ustalenia faktyczne i ich
prawna ocena: Bogumit K. jest tworcg wynalazku pod tytutem ,zamek wierzchni do
drzwi”. W dniu 19 pazdziernika 1994 r. Urzad Patentowy udzielit wynalazkowi patentu
[...], trwajgcego od 5 wrzesnia 1990 r. W pierwszym okresie stosowania zamka

wierzchniego do drzwi, to jest od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1992 r. produkcja i



zbyt przyniosty stronie pozwanej zysk w kwocie 147.938 zt. M. L.SA ustalit udziat po-
woda w wynalazku w odniesieniu do konstrukcji catego zamka ,TD 11” (nazwa han-
dlowa TUR1) na 10 % efektow ekonomicznych i przyjgt ustalone wynagrodzenie na
poziomie 5 % efektow. Na podstawie § 37 ust. 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektéw wynalazczych (Dz.U. Nr 33 poz. 178 ze
zm.) strona pozwana wyptacita Bogumitowi K. kwote 739,70 zt. W drugim roku sto-
sowania wynalazku, przy osiggnieciu przez M. L. zysku w kwocie 152.256 zt i zacho-
waniu takich samych kryteriéw obliczania efektow ekonomicznych, wyptacono powo-
dowi kwote 739,70 zt. W trzecim roku stosowania wynalazku - w okresie od 1 stycz-
nia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. - zysk strony pozwanej wyniost 275.947 zt, a powo-
dowi wyptacono wynagrodzenie w kwocie 1.376,30 zt. Za czwarty rok stosowania
wynalazku - za okres od 1 stycznia 1995 r. do 31 grudnia 1995 r. - przy zysku M. L. w
kwocie 174.787 zt, wyptacono Bogumitowi K. 874 zt, a za piaty rok przy zysku wyno-
szgcym 270.927 zt, powod otrzymat 1.354,60 zt. W wynalazku Bogumita K. - zamku
TUR 1, nie byta zamontowana wktadka WP - 10. W 1992 r. wraz z zamkiem TUR 1
stosowany byt inny projekt wynalazczy w postaci zamka TD 1. Strona pozwana nie
prowadzita prac badawczo - rozwojowych. Z uwagi na 30% udziat zamka TD 1 w
zamku TUR 1 w roku 1992, Sad zasadzit na rzecz powoda 70% wynagrodzenia, zas
za pozostate lata, od 1993 r. do 1996 r., petne wynagrodzenie wraz z naleznymi od-
setkami.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego, istota sporu dotyczy zasadnosci zastosowania
przez strone pozwang § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarzgdzenia Ministra - Kierownika Urzedu
Postepu Naukowo - Technicznego i Wdrozen z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie
zasad obliczania efektéw stanowigcych podstawe do ustalania wysokosci wynagro-
dzen za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87), powotywanego dalej
jako ,zarzgdzenie”. Pozwana Spétka podnosita bowiem, ze wynalazek powoda ,za-
mek wierzchni do drzwi” TUR 1 stanowit kompilacje wczesniejszych jej osiggniec, a
mianowicie wkfadki dtugiej WP 10, zamka TD 1 i szyldu zabezpieczajgcego, wdrozo-
nego w wyniku prac badawczo - rozwojowych. W dniu 31 maja 1993 r. siedmiooso-
bowy zespot, po przeanalizowaniu materiatow przedtozonych Urzedowi Patentowe-
mu na wynalazek pt. ,zamek wierzchni do drzwi”, okreslit na 10% udziat rozwigzania
zawartego w projekcie powoda w stosunku do konstrukcji catego zamka TUR 1. Na-
stepnie - na podstawie § 37 ust. 2 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 29 czerwca

1984 r. w sprawie projektéw wynalazczych - strona pozwana ustalita wynagrodzenie



w wysokosci 5% efektéw ekonomicznych i wedtug powotanych regut wypfacita powo-
dowi wynagrodzenie. Poniewaz Bogumit K. kwestionowat udziat innych rozwigzan w
jego wynalazku, nalezato dokonac¢ analizy wiezi technicznej zachodzgcej miedzy wy-
nalazkiem powoda a innymi projektami wynalazczymi, a to wktadkg WP10 i wzorem
uzytkowym TD 1 oraz wynikiem prac badawczo - rozwojowych szyldu zabezpiecza-
jacego, o ile byty one prowadzone.

Na podstawie opinii biegtych Sad ustalit, ze produkowana dotychczas wktadka
WP 10 nie ma zastosowania w produkcji zamka wedtug patentu nr 164 309. Wynala-
zek powoda (wedtug patentu [...]) byt stosowany razem ze wzorem uzytkowym, na
ktory udzielono prawa ochronnego [...] pod tytutem ,zamek wierzchni do drzwi’.
Prawo ochronne tego projektu wynalazczego trwato od dnia 23 grudnia 1987 r. do
dnia 23 grudnia 1992 r., po czym wygasto. Wynalazek zostat zastosowany w normal-
nej produkcji od poczatku 1992 r., a prawo ochronne na wzér uzytkowy [...] wygasto
w koncu 1992 r. W 1992 r. wystepowato - zdaniem Sadu - tgczne stosowanie obu
projektéw wynalazczych. Efekty ekonomiczne osiggniete w wyniku wdrozenia do pro-
dukcji wynalazku powoda zostaty obliczone przez strone pozwang i w toku procesu
nie byly kwestionowane przez powoda. Sad ustalit udziat wzoru uzytkowego [...] w
tacznych efektach na 30% ich wartosci w 1992 r. Klucz podziatéw efektow na 30% i
70% na korzysc¢ rozwigzania konstrukcyjnego objetego patentem wynika stad, ze w
sensie 0ogolnym wynalazek stanowi zawsze najwyzszg range rozwigzania konstruk-
cyjnego, natomiast wzor uzytkowy ma range posrednig pomiedzy projektem racjona-
lizatorskim a wynalazkiem. Ponadto, rozwigzanie z wzoru uzytkowego nie dotyczy
bezposrednio samego zamka, lecz konstrukcji jego mocowania do skrzydta drzwi i
oscieznicy. Powoduje to efekt uzytkowy w postaci zwiekszonej odpornosci moco-
wania zamka na proby wyrwania go z drzwi w poréwnaniu do mocowania go przy
uzyciu wkretéw do drewna. Taka zmiana konstrukcyjna jako samoistna nie bytaby
warunkiem wystarczajgcym do przyznania policyjnego atestu na zamek. O przyzna-
niu takiego atestu w sposéb zasadniczy zadecydowato opatentowane rozwigzanie
konstrukcyjne zamka. Brak byto - zdaniem Sgdu - podstaw do ustalenia, aby tgczne
stosowanie obu projektéw wynalazczych wystepowato w nastepnych latach poza
rokiem 1992, z koncem ktérego wygasto prawo wytgcznego stosowania wzoru uzyt-
kowego na skutek nieprzedtuzenia przez strone pozwang ochrony na dalszy okres.
Wprawdzie konstrukcja zamka nie zmienita sig, jednak wygasto prawo strony pozwa-

nej do wzoru uzytkowego [...]. Oznacza to, ze z takiego rozwigzania moze korzystac



kazdy bez zadnych ograniczen. Wygasniecie patentu powoduje, ze wynalazek sta-
nowi stan techniki i moze by¢ w dowolnym rozmiarze stosowany przez kazdy zainte-
resowany podmiot gospodarczy.

W ocenie Sadu, strona pozwana nie prowadzita prac badawczo - rozwojowych
nad szyldem zabezpieczajgcym. Bezzasadny jest zarzut, ze powod miat interes, aby
zniszczy¢ dokumentacje dotyczgcg prowadzenia tych prac. Zeznania Swiadkow zto-
zone na te okolicznos¢ sg niewiarygodne w kontekscie opinii COBR M., wedle ktorej
,larcza zewnetrzna ostaniajgca wktadke bebenkowg oraz jej sposdb zamocowania w
zamku wierzchnim do drzwi bedgcym przedmiotem analizy byta rozwigzaniem, ktore
powstato w wyniku prac konstrukcyjnych prowadzonych w Zaktadach M. L. w 1985 r.
i zostata zaadoptowana do analizowanego zamka”, oraz opinii Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, z ktorej wynika, ze zastosowano szyld wedtug znanych rozwigzan sto-
sowanych w przypadkach zamkéw wyposazonych we wktadki bebenkowe profilowe,
co pozwala przyjgc, ze szyld byt powszechnie znanym i stosowanym rozwigzaniem w
zamkach tego typu.

Strona pozwana zaskarzyta ten wyrok kasacjg. Wskazujgc jako podstawe ka-
sacji naruszenie prawa materialnego, a mianowicie § 10 ust. 2 i ust. 3 zarzadzenia
Ministra - Kierownika Urzedu Postepu Naukowo - Technicznego i Wdrozen z dnia 31
stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektéw stanowigcych podstawe do
ustalania wysokosci wynagrodzen za pracownicze projekty wynalazcze - poprzez
jego btedng wyktadnie, polegajacg na przyjeciu pogladu, ze ,w wynalazku Powoda
zastosowano wzor uzytkowy nalezgcy do Pozwanej - jedynie w okresie ochrony tego
wzoru uzytkowego”, jej petnomocnik wnidst o ,uchylenie zaskarzonego Wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu”, oraz o
,orzeczenie od Powoda na rzecz Pozwanej kosztow postepowania kasacyjnego wg.
norm przepisanych.” Jako okoliczno$¢ uzasadniajgcg rozpoznanie kasacji powotat
wystepowanie istotnego zagadnienia prawnego wyrazajgcego sie w pytaniu ,,czy w
rozumieniu [...] § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarzadzenia, zwazywszy na materie regulowang
tym Zarzgdzeniem - Prawodawca nakazuje stosowac kryterium trwania stanu
ochrony projektu nowego - w sytuacji gdy projekt nowy niewatpliwie powstat na bazie
projektu juz stosowanego, jest z nim razem stosowany przez caty okres obliczeniowy
a uzyskiwane efekty ekonomiczne sg tgcznym rezultatem obydwu tych projektow
przez caty okres stosowania nowego projektu.”



W uzasadnieniu kasacji petnomocnik M. L. podnidst, ze btedny jest poglad
Sadu, wedle ktérego dotychczasowy projekt ,przestaje mie¢ cechy projektu wynalaz-
czego” z chwilg kiedy ustaje optacona ochrona. Oznacza to, ze ustanie okresu opta-
conej ochrony powoduje, ze ,wynagrodzenie tworcy wynalazku odrywa sie od istoty
powstania wynalazku”, co przeczy ratio legis zarzgdzenia. Przepisy te regulujg sytu-
acje, w ktorych na promocje i wysokg gratyfikacje zastugujg rozwigzania w najwyz-
szym stopniu nowatorskie. A contrario wynika z nich, ze rozwigzania oparte w istot-
nym stopniu na cudzym pomysle i naktadach premiowane sg w nizszym stopniu.
Ocena Sadu zostata oparta wytgcznie na opinii biegtych rzecznikow patentowych,
ktore charakteryzujg sie ,sktonnoscig do ochrony intereséw wynalazcy - Powoda”.
Zarzucit, ze Sgd bezpodstawnie nie uwzglednit opinii biegtego Daniela B., ktéry jest -
W jego ocenie - profesjonalistg w zakresie mechaniki i konstrukcji. Sgd wyrazit po-
glad, ze konstrukcja zamka nie zmienita sig, co powoduje ,stan swobodnego korzy-
stania przez kazdego, bez konsekwencji prawnych czy finansowych”. Przedmiot wy-
ktadni dotyczy jednak ,konkretnego twoércy wynalazku, ktory nie powinien czerpac
petnych profitdw naleznych ,wynalazcy” skoro pochodzg one w znacznym stopniu z

cudzej pracy”.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja oparta jest na podstawie wskazanej w art. 393" pkt 1 k.p.c. Oznacza
to, ze ustalenia stanowigce faktyczng podstawe rozstrzygniecia zawartego w zaskar-
zonym wyroku nalezy traktowac jako niewadliwe.

Wynalazek Bogumita K. ,zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (o nazwie handlo-
wej TUR 1), chroniony od 5 wrzesnia 1990 r. patentem nr 164 309, byt stosowany
przez strone skarzgcg razem ze wzorem uzytkowym ,zamek wierzchni do drzwi” TG1
korzystajgcym (w okresie od 23 grudnia 1987 r. do 23 grudnia 1992 r.) z prawa
ochronnego [...]. Obydwa projekty wynalazcze stosowane byty tgcznie; udziat wzoru
uzytkowego w wartosci efektow wynosit 30%, zas wynalazku - 70%. Po wygasnieciu
prawa ochronnego na wzér uzytkowy, konstrukcja zamka TUR 1 nie ulegta zmianie.

Problem prawny, jaki powstat na tle tak ustalonego stanu faktycznego, daje sie
sformutowac w pytaniu, czy i jakie znaczenie ma wygasniecie prawa ochronnego na
wzoér uzytkowy, stosowany tgcznie z opatentowanym wynalazkiem, na wysokos¢ wy-

nagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku. Sady obu instancji przyjety, ze skoro



wygasniecie prawa ochronnego na wzor uzytkowy ,zamek wierzchni do drzwi” TG1
powoduje, ze chroniony nim projekt wynalazczy staje sie ,stanem techniki” i mozna z
niego korzystac¢ bez zadnych ograniczen, to wynalazek, z ktérym byt stosowany,
staje sie projektem wynalazczym w catosci oryginalnym, autorskim, a prawo korzy-
stania z niego powinno by¢ wynagradzane - w relacji do efektow - w petnej wysoko-
Sci. Oznacza to, ze poczgtkowa wartos¢ wynalazku (70% efektdw) wzrasta o wartosc
wzoru uzytkowego (30% efektdéw) tylko dlatego, ze wygasto prawo ochronne na ten
wzor.

Taka wyktadnia przepiséw ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalaz-
czo$ci, zwtaszcza z jej art. 98a i art. 98b, oraz obowigzujgcego w spornym okresie
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektow wy-
nalazczych, a takze zarzgdzenia Ministra - Kierownika Urzedu Postepu Naukowo -
Technicznego i Wdrozen z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania
efektow stanowigcych podstawe do ustalania wysokosci wynagrodzen za pracowni-
cze projekty wynalazcze (§ 10), jest nieprawidtowa. Z ustawowej definicji wynalazku
(a takze innych projektow wynalazczych) wynika, ze ich cechg zasadniczg jest no-
watorsko$¢ rozwigzania technicznego. Jest ona rezultatem oryginalnej mysli tworczej
wynalazcy, jego wysitku intelektualnego, wiedzy przede wszystkim, ale nie tylko
technicznej, wyobrazni, a nawet fantazji. Chroniony i wynagradzany jest wtasnie 6w
wktad wiasnej pracy tworcy. Jego wartos¢ w efektach uzyskanych ze stosowania wy-
nalazku nie wzrasta tylko dlatego, ze wzor uzytkowy stosowany razem z tym wyna-
lazkiem stat sie, w rezultacie wygasniecia prawa ochronnego, stanem techniki. Tym
samym nie wzrasta wartos¢ udziatu wynalazku w efektach uzyskiwanych wskutek
jego stosowania. Jest to nie tylko wniosek logiczny, ale uzasadniony normatywnie,
funkcjonalnie i aksjologiczne, skoro wynagrodzenie, jezeli umowa nie stanowi ina-
czej, ma byc¢ ustalone ,w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych z wynalazku”
(art. 98a ust. 3 ustawy).

W konkluzji nalezy stwierdzi¢, ze wygasniecie prawa ochronnego na wzoér
uzytkowy stosowany razem z opatentowanym wynalazkiem nie ma wptywu na wyso-
kos¢ udziatu tego wynalazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowa-
nia, ustalong w okresie stosowania obu tych projektéw wynalazczych tgcznie. Usta-
lajac zatem wynagrodzenie Bogumita K. za korzystanie przez strone pozwang z wy-
nalazku ,zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (RUR 1) za okres po wygasnieciu prawa

ochronnego na wzér uzytkowy ,zamek wierzchni do drzwi” TD1 z pominieciem 30%



udziatu tego wzoru w efektach uzyskiwanych przez strone pozwang z zastosowania
tego wynalazku naruszono art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci i § 10 ust. 2 i 3 zarzgdzenia z dnia 31 stycznia 1986 r. w okresie jego
obowigzywania (tj. do 16 kwietnia 1993 r.).

Majac powyzsze na wzgledzie Sad Najwyzszy, stosownie do art. 393" k.p.c.,

orzekt jak w sentenciji.




