Wyrok z dnia 12 marca 2002 r., IV CKN 509/00

W Swietle art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o0
wynalazczosci (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) licencja
wylaczna nie jest prawem bezwzglednym. Uprawniony z takiej licencji
wpisanej do rejestru patentowego moze zagdaé — w razie udzielenia przez
licencjodawce wytacznego dalszych licencji — uznania tych licencji wobec

niego za bezskuteczne (art. 59 k.c.).

Sedzia SN Gerard Bieniek (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Marek Sychowicz
Sedzia SA Anna Owczarek

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa Fabryki Urzgdzen Gorniczych ,M.” w
M. przeciwko Przedsiebiorstwu Przemystu Metalowego ,0.” w S., B. Spotce
Weglowej, S.A. w B. i Centrum Mechanizacji Gérnictwa ,K.” w G. o ustalenie, po
rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 marca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda
od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 19 maja 1998 r.

oddalit kasacje i nie obcigzyt strony powodowej kosztami postepowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie

Fabryka Urzadzenh Goérniczych ,M.” w M. zgdata ustalenia, ze umowa
licencyjna zawarta miedzy Przedsiebiorstwem Przemystu Metalowego ,0.” w S. a
B. Spotkg Weglowg S.A. oraz Centrum Mechanizacji Gérnictwa ,K.” w G. jest
niewazna. Sgd Wojewddzki w Gdansku wyrokiem z 22 grudnia 1997 r. powodztwo
oddalit i ustalit, ze w dniu 27 marca 1990 r. miedzy Kopalnig Wegla Kamiennego
JA.” wP.S. — jako licencjodawcg — a Fabryka ,M.” — jako licencjobiorcg — zostata

zawarta umowa licencyjna. Na podstawie tej umowy Kopalnia udzielita Fabryce ,M.”



licencji wytgcznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, upowazniajgcej do
stosowania okreslonego w umowie projektu wynalazczego patent nr (...) we
wlasnym zakresie i na czas nieograniczony.

Sad Wojewoddzki w Katowicach wyrokiem z dnia 10 listopada 1993 r. ustalit, ze
Centrum Mechanizacji Gornictwa ,K.” w G. przystuguje prawo wspotwtasnosci z
patentu nr (...). W pismie z dnia 20 grudnia 1995 r. B. Spotka Weglowa, powotujgc
sie na przejecie uprawnien nalezgcych do Kopalni ,A.”, dziatajgc w porozumieniu ze
wspotuprawnionym z patentu, tj. z Centrum Mechanizacji Gérnictwa, oswiadczyta,
ze wypowiada ze skutkiem na dzien 31 marca 1996 r. umowe licencyjng ze
wzgledow ekonomicznych. Nastepnie te podmioty zawarty w dniu 13 maja 1996 r.
umowe licencyjng z Przedsiebiorstwem Przemystu Metalowego ,0.” w S.

Fabryka Urzadzeh Goérniczych wniosta przeciwko Przedsiebiorstwu Przemystu
Metalowego ,0.”, B. Spotce Weglowej i Centrum Mechanizacji Gérnictwa pozew o
ustalenie, ze umowa z dnia 13 maja 1996 r. jest niewazna. Oddalajgc powddztwo,
Sad Wojewodzki przyjat, ze powodowa Fabryka nie ma interesu prawnego w
zgdaniu stwierdzenia niewaznosci umowy, gdyz w powstatej sytuacji mogta jedynie
dochodzi¢ uznania wspomnianej umowy za bezskuteczng na podstawie art. 59 k.c.

Poglad ten podzielit Sgd Apelacyjny w Gdansku, ktéry wyrokiem z dnia 19
maja 1998 r. oddalit apelacje powodowej Fabryki.

Wyrok ten powodowa Fabryka zaskarzyta kasacjg, jako podstawy kasacyjne
wskazujgc naruszenie przepisow postepowania, tj. art. 189 k.p.c. przez przyjecie,
ze powodowa Fabryka nie ma interesu prawnego w ustaleniu niewaznosci umowy
zawartej przez pozwanych, a ponadto naruszenie prawa materialnego, tj. art. 58 § 1
k.c. i art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jedn.
tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. — dalej "u.wynal."). Wniosta o
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Licencja jest umowa, na mocy ktérej uprawniony z patentu (licencjodawca)
udziela innej osobie (licencjobiorcy) upowaznienia do korzystania ze swego
wynalazku. Z chwilg dokonania czynnosci prawnej (zawarcia umowy) licencjobiorca
uzyskuje prawo do korzystania z opatentowanego wynalazku w zakresie
udzielonego mu upowaznienia. Na podstawie przepiséw art. 46, 49 oraz art. 53

u.wynal. mozna wyr6znic licencje: wytgczne i niewytaczne (art. 46 ust. 3i4), petne i



ograniczone (art. 46 ust. 5), dobrowolne i przymusowe (art. 46 i 49), wyrazne i
dorozumiane (art. 53), aktywne i pasywne oraz otwarte (art. 52).

W niniejszej sprawie — biorgc pod uwage tre$¢ umowy licencyjnej zawartej w
dniu 27 marca 1990 r. pomiedzy Kopalnig Wegla Kamiennego ,A.” w P.S. a
powodowg Fabrykg — mamy niewatpliwie do czynienia z licencjg wytaczng. Do
takiego wniosku upowaznia tresc¢ § 2 tej umowy stwierdzajgca, ze licencjodawca
udziela licencji wytgcznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, bez prawa
udzielania sublicenciji i upowaznia licencjobiorce do stosowania projektu
wymienionego w § 1 we wlasnym zakresie na czas nieograniczony; odstepowanie
projektu przez licencjobiorce innej jednostce moze nastgpic tylko za zgoda i po
ustaleniu nowych warunkdw z licencjodawca.

Przepis art. 46 ust. 4 u.wynal. stanowi, ze jezeli w umowie licencyjnej inaczej
nie postanowiono, udzielenie licencji nie wyklucza mozliwosci udzielenia dalszej
licencji na korzystanie z wynalazku, a takze jednoczesnego korzystania z
wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewytgczna). Stosujgc
wnioskowanie a contrario, mozna stwierdzi¢, ze udzielenie licencji wytgczne;j
oznacza, iz licencjodawca zobowigzuje sie wobec licencjobiorcy, do nieudzielania
dalszych licencji na korzystanie z wynalazku. Inaczej rzecz ujmujgc, wykluczenie
udzielenia dalszych licencji na korzystanie z wynalazku ma swoje zrodto w
zobowigzaniu licencjodawcy wobec licencjobiorcy, a nie w przepisie ustawy o
charakterze bezwzglednie obowigzujgcym. Tej oceny nie zmienia fakt, ze licencja
wytgczna zostata wpisana do rejestru patentéw na podstawie art. 119 i art. 46 ust. 3
u.wynal. Wpis taki niewatpliwie wzmacnia pozycje licencjobiorcy. To wzmocnienie
polega na tym, ze zgodnie z art. 46 ust. 3 u.wynal., uprawniony z licencji wytgcznej
wpisany do rejestru patentowego moze na réwni z uprawnionym do patentu
dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu, chyba ze umowa licencyjna
stanowi inaczej. Wbrew jednak sugestii zawartej w kasacji, wpis licencji wytgcznej
do rejestru patentow nie oznacza, ze zakres udzielania dalszych licencji wynika z
przepisow ustawy i to przepiséw bezwzglednie obowigzujgcych.

Jesli zatem licencjodawca ztamat zobowigzanie wynikajgce z licencji
wytgcznej wpisanej do rejestru i udzielit dalszych licencji, to naruszyt zobowigzanie
umowne. Oznacza to, ze zobowigzanie licencjodawcy wytgcznego rodzi — co do
zasady — tylko skutki miedzy stronami umowy licencyjnej. Tym samym udzielenie
dalszych licencji przez licencjodawce wytgcznego nie powoduje niewaznosci tych



czynnosci prawnych. Skoro jednak zgodnie z art. 189 ust. 2 u.wynal., domniemywa
sie, ze kazdemu znana jest tres¢ wpisow dokonanych w rejestrach patentowych, to
licencjobiorca wpisany do rejestru ma mozliwos¢ wystgpi¢ o uznanie dalszych
umow licencyjnych za bezskuteczne (art. 59 k.c.). Uzasadniona jest zatem teza, ze
w swietle art. 46 ust. 3 i 4 u.wynal. licencja wytgczna nie jest prawem
bezwzglednym. Uprawniony z licencji wytgcznej wpisanej do rejestru patentowego
moze zgdac — w razie udzielenia przez licencjodawce wytgcznego dalszych licenc;ji
— uznania tych licencji wobec niego za bezskuteczne (art. 59 k.c.).

Z tych wzgledow, skoro kasacja nie zawiera usprawiedliwionych podstaw,
podlega oddaleniu (art. 393* k.p.c.).



