Sygn. akt V CSK 331/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2016 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczacy)
SSN Jan Gérowski (sprawozdawca)
SSN Karol Weitz

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powddztwa M. K.

przeciwko A.K.

o zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2016 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 30 grudnia 2014 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o

kosztach postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

M. K., po kolejnych zmianach powddztwa ostatecznie zgdata zasgdzenia od
A. K. kwoty 830 121,14 zt wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 r.
podnoszac, ze w zwigzku z korzystaniem z wynalazku przed jego opatentowaniem,
ktérego strony sg wspottwércami wraz z K. R., pozwany osiggngt przychdd
w kwocie 8 000 000 zt.

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 r. Sad Okregowy w G. powddztwo oddalit.
Ustalit, ze A. K., od 1997 r. prowadzit dziatalno$¢ gospodarczg, jako producent w
branzy spozywczej, pod firmg ,PPHU M.", a M. K. byla jego pracownicg jako
technolog przetworstwa spozywczego. A. K. w zakresie prowadzonej dziatalnosci

wspotpracowat miedzy innymi z Okregowg Spotdzielnig Mleczarskg W.

W dniu 9 wrzesnia 1998 r. A. K. i M. K. zawarli umowe spd&tki cywilnej, w
ramach ktorej do kwietnia 2008 r. prowadzili wspdlnie dziatalnosé gospodarczg pod
firmg ,PPHU M. spotka cywilna K. A., K. M". W ramach zorganizowanej dziatalno$ci
gospodarczej A. K. miedzy innymi sprzedawat Okregowej Spoétdzielni Mleczarskiej
W. wyprodukowane w jego przedsiebiorstwie srodki spozywcze, a wytworzone tam
z ich uzyciem towary mleczarskie nabywali A. K. i M. K. juz w ramach spofki
cywilnej. W celu zwigkszenia efektywnosci przychodéw ze sprzedazy produktow
nabywanych od tej spétdzielni A. K. i M. K. w dniu 10 kwietnia 2001 r. zawarli
odrebng umowe spdétki cywilnej z K. R. i rozpoczeli dziatalnos¢ pod firmg PPUH M.-
B. spotka cywilna. W zakresie udziatbw w spotce i udziatdbw w zyskach z jej
dziatalnosci wspdlnicy ustalili nastepujgce proporcje: A. K. - 33 %, M. K. - 34 %, K.
R. - 33 %.

Na przetomie lat 2000-2001 A. K., M. K. i K. R. zglosili sie do kancelarii
rzecznika patentowego H. A. w celu opracowania dokumentacji patentowej
wynalazku, ktéry przedstawili jako cenny sposdb produkcji w branzy spozywczej.
Po opracowaniu dokumentacji rzecznik patentowy w dniu 25 maja 2001 r. dokonat
w Urzedzie Patentowym zgtoszenia w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt.
oL---]" na rzecz wspottwércow A. K., M. K. i K. R. Pismem z 30 maja 2001 r. Urzad

Patentowy oznaczyt zgtoszenie numerem [...]. Objety zgtoszeniem s$rodek do



stabilizacji sera byt juz od okoto roku przedmiotem prob produkcyjnych w
przedsiebiorstwie A. K. i z jego wykorzystaniem Okregowa Spétdzielnia Mleczarska
W. produkowata ser cukierniczy. Potgczenie sit A. K., M. K. i K. R. w ramach spotki
cywilnej PPUH M.-B. s.c. stuzy¢ miato zwiekszeniu efektywnosci w zakresie
dystrybucji isprzedazy wielu S$rodkéw spozywczych  wytwarzanych w
przedsiebiorstwie A. K. (np. proszku serwatkowego, cukru wanilinowego, galaretki)
oraz wyprodukowanych nastepnie z ich wykorzystaniem towaréw mleczarskich.
W tym samym czasie A. K., M. K. i K. R., dziatajgc jako wspéttworcy, dokonali w
Urzedzie Patentowym jeszcze dwdch zgtoszen wnioskdw o uzyskanie patentu w
zakresie sposobu produkcji kremow spozywczych i w zakresie produkcji masy

serowej.

Z powodu nieporozumien, jakie zaczety wstepowac¢ pomiedzy wspdlnikami,
A. K. i M. K. w lutym 2003 r. zdecydowali o rozwigzaniu spotki cywilnej prowadzonej
z K. R. pod firmg PPUH M.-., bowiem nie uznawali jego zgdah w sprawie wyptaty
zyskow. Od tego czasu nie prowadzili z nim zadnej wspétpracy i nie dokonywali
jakichkolwiek rozliczen. W dniu 24 maja 2007 r. zmart K. R., a jego spadkobiercy
nie zostali do chwili obecnej ustaleni. W dniu 5 listopada 2007 roku Urzad
Patentowy zawiesit postepowanie w sprawie uzyskania patentu ze zgtoszenia nr [...]
w zwigzku ze Smiercig K. R. Do chwili obecnej postepowanie jest zawieszone,

wobec nieujawnienia jego nastepcdw prawnych.

W 2007 r. A. K. i M. K. zakonczyli prowadzenie dziatalnosci w ramach spofki
cywilnej PPHU M. Powddka wystgpita ze spoiki i ztozyta do Sgdu Rejonowego w G.
wniosek o podziat majatku spotki. W toku tego postepowania M. K. w pazdzierniku
2011 r. zglosita Zzadanie rozliczenia przychodéw ze sprzedazy stabilizatora
do produkcji sera cukierniczego objetego zgtoszeniem patentowym nr [...].
Nastepnie w listopadzie 2011 r. wystgpita do Sgdu Rejonowego w Z. z wnioskiem o
zawezwanie A. K. do préby ugodowej w przedmiocie rozliczenia pomiedzy
wspoéttworcami korzysci ze sprzedawania przez niego w okresie od 25 maja 2001 r.
do 31 lipca 2007 r. stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objetego
zgtoszeniem patentowym nr [...], ktory w tym okresie produkowat ten srodek
spozywczy we wiasnym przedsiebiorstwie i sprzedawat go we wtasnym zakresie do

Okregowej Spétdzielni Mleczarskiej W.



W ramach prawomocnego i poddanego instancyjnej kontroli orzeczenia
w przedmiocie podziatu majgtku spotki sgd uznat za nieuzasadnione zgdanie M. K.
0 rozliczenie przychodéw ze sprzedazy stabilizatora do produkcji sera
cukierniczego objetego zgtoszeniem patentowym nr [...]. Nie uwzglednit tez
podniesionego przez skarzgcg zarzutu potrgcenia roszczenia ztego tytutu z

zasagdzong na rzecz A. K. kwotg 183 878, 86 zt w tym postepowaniu dziatowym.

W tym stanie faktycznym Sad Okregowy ocenit powddztwo jako
przedwczesne. Wskazat, ze ze wzgledu na przedmiot postepowania wymagata
rozwazenia sytuacja stron, jako oséb wspotuprawnionych do uzyskania patentu na
wynalazek. Podnidst, ze wprawdzie obecnie pozwany neguje zdolnos¢ patentowg
zgtoszonego wynalazku, niemniej kwestia ta - jego zdaniem - wykracza poza ramy

kognicji sadu w tym postepowaniu.

W zwigzku z tym, ze wspottworcy wystgpili do Urzedu Patentowego
z wnioskiem o udzielenie patentu w dniu 25 maja 2001 r. Sad Okregowy
zastosowat art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci
przemystowej (tekst jedn. Dz.U. 2013 r, poz. 1410 ze zm., dalej: ,p.w.p.”) i wskazat,
ze zwigzane z tym wynalazkiem stosunki prawne podlegajg rezimowi ustawy z dnia
19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jedn. tekst: Dz.U. z 1993, Nr 26, poz. 117
ze zm., dalej: ,u.w.”). Wyrazit poglad, ze strony znajdujg sie w szczegodlnej sytuacii,

okreslonej w art. 20 u.w., majgc status uprawnionych do patentu.

Wskazat, ze prawo to obejmuje zarédwno uprawnienie do dokonania
zgtoszenia i domagania sie od Urzedu Patentowego udzielenia patentu, jak i do
powstrzymania sie innych osdb od ubiegania sie o patent. Prawo do patentu jest
cywilnym prawem podmiotowym o skutecznosci erga omnes. Jego zdaniem,
konstrukcja tego prawa w ustawie o wynalazczosci pozwala przyjgé, ze ma ono
charakter ekspektatywy prawa z patentu; tworcy wynalazku nieopatentowanego
zapewnia jednak jedynie wytgcznos¢ na uzyskanie patentu. Dlatego tez nie stanowi
ono podstawy roszczen w tych wszystkich wypadkach, gdy faktyczny monopol
uprawnionego zostanie naruszony przez inne dziatanie niz zgtoszenie danego
rozwigzania w Urzedzie. Z samego prawa do patentu nie wynika zatem dla

wspotuprawnionego jakakolwiek podstawa do dochodzenia roszczen z tytutu



stosowania wynalazku przez innego wspotuprawnionego. Sytuacje zmienia
uzyskanie patentu, bowiem dopiero wtedy uprawnieni nabywajg prawo wytgcznego
korzystania z wynalazku w sposoéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze

panstwa (art. 16 u.w.).

Sad Okregowy podnidst takze, ze sytuacje wzajemnych roszczen pomiedzy
wspotuprawnionymi z patentu reguluje art. 45 u.w., a z wyktadni tego przepisu
wynika, ze jezeli jeden ze wspotuprawnionych uzyskat korzy$¢ z uzywania
wynalazku to dopiero z chwilg uzyskania patentu powstaje po stronie pozostatych
wspotuprawnionych roszczenie do przeniesienia na nich, stosownie do ich udziatow,
odpowiedniej czesci uzyskanych korzysci, po potrgceniu poniesionych naktadow.
Dotyczy to réwniez korzysci, jakg uzyskat wspotuprawniony w okresie przed
uzyskaniem patentu. Innymi stowy przyjat, ze jakiekolwiek roszczenia dotyczace
rozliczen miedzy wspotuprawnionymi, konstruowane w oparciu o korzystanie
z patentu, stang sie mozliwe do dochodzenia dopiero z chwilg uzyskania patentu.
Wczesniej bowiem nie jest wiadomym, czy do uzyskania patentu w ogodle dojdzie.
Odmowa udzielenia patentu bedzie oznaczata, Ze nie powstatlo Zadne
uprawnienie do wytgcznego korzystania z przedmiotu zgtoszenia, a tym bardziej do
konstruowania na tym tle jakichkolwiek roszczen. W sytuacji wiec niezakonczonego
postepowania o udzielenie patentu, roszczenie powodki ocenit co najmniej jako

przedwczesne, z uwagi na jego niewymagalnosé.

Wedilug oceny Sgadu Okregowego, brak podstawy do rozliczenia spornej
korzysci w ustawie o wynalazczosci nie wykluczat mozliwosci dokonania rozliczen
pomiedzy wspotuprawnionymi do patentu w oparciu o zawartg w tym przedmiocie
umowe (art. 353" k.c.). Podnidst, ze powddka zamiast ukierunkowania dziatan
na doprowadzenie do zakonczenia postepowania 0 udzielenie patentu, w toku
obecnego procesu zmienita stanowisko i zaczeta twierdzi¢, iz pomiedzy
uprawnionymi do patentu zawarta zostala umowa w przedmiocie biezgcego
korzystania z wynalazku i podziatu wynikajgcych z tego zyskéw. Odmawiajgc wiary
powodce w tej materii, podkreslit, ze pozwany konsekwentnie i stanowczo twierdzit
0 nieistnieniu umowy regulujgcej podziat ewentualnych zyskow z wykorzystania

wynalazku przed uzyskaniem patentu, przy czym logika i spéjnosc jego zeznan nie



budzity watpliwosci, a istnienia takiej umowy nie potwierdzity tez zeznania swiadka
H. A.

Powodka w apelacji opartej na naruszeniu art. 45 ust 2 u.w. oraz art. 217
§ 3, art. 328 § 2, art. 233, 316 § 1 k.p.c. wniosta o zmiane zaskarzonego wyroku
i uwzglednienie powoddztwa ewentualnie o zawieszenie postepowania do czasu
wydania ostatecznej decyzji przez Urzad Patentowy w sprawie udzielenia patentu

na wynalazek pt. ,[...]", bgdZz tez o jego uchylenie i przekazanie sprawy do

ponownego rozpoznania.

Sadu Apelacyjny wyrokiem z dnia 30 grudnia 2014 r. oddalit ten $rodek
odwotawczy. Podniost, ze zawarte w art. 45 u.w. unormowanie odnosi sie do regut
korzystania z patentu przez wspotuprawnionych. Wspdlnos¢ patentu polega na tym,
ze prawo wylgcznego korzystania z wynalazku przystuguje dwu lub wiecej
podmiotom. Prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub
zawodowy nabywa sie poprzez uzyskanie patentu (art. 16 u.w.). Zakres patentu
okreslajg zastrzezenia patentowe. Patent uzyskuje sie w formie decyzji Urzedu
Patentowego (art. 113 u.w.). Patent jest zatem prawem podmiotowym, ktére

powstaje na skutek decyzji administracyjnej.

Zauwazyt, ze zakres odpowiedniego stosowania zasad korzystania
z wynalazku przez wspotuprawnionych do prawa do patentu i rozliczania sie przez
nich z tego tytutu nie zostat rozstrzygniety w judykaturze. Powotywane przez strony
orzeczenia Sgdu Najwyzszego z dnia 7 lipca 2005 r., Il PK 355/04 (OSNP 2006,
nrl1l-12, poz. 172) i z dnia 19 marca 2008 r., sygn. akt V CSK 500/07 (LEX
nr 385591), ktére zresztg zapadlty w odniesieniu do tego samego sporu, nie
rozstrzygajg kwestii istotnej w obecnym postepowaniu, a mianowicie, czy
odpowiednie stosowanie art. 45 ust. 2 u.w. powinno nastepowaC wprost do
wspotuprawnionych do prawa do patentu poprzez odestanie z ust. 5 tego artykutu,

kiedy kwestia udzielenia patentu, nie zostata jeszcze rozstrzygnieta.

Sad Apelacyjny wyrazit poglad, ze prawo do patentu na wynalazek wyraza
sie w prawie do uzyskania patentu (art. 20 u.w.) i w jego zakres nie wchodzi prawo
do wylacznego korzystania z wynalazku, ktére, podobnie jak ochrona patentowa
zgtoszonego wynalazku, powstaje dopiero z chwilg wydania ostatecznej decyzji,



ktéra ma charakter konstytutywny. Konsekwentnie nalezato wiec jego zdaniem
przyja¢, ze prawa do korzystania w okresie przedpatentowym z wynalazku nie
wykonuje réwniez uprawniony do uzyskania patentu. Od prawa do korzystania
nalezy bowiem odrozni¢ korzystanie faktyczne, tj. stosowanie wynalazku,
wytwarzanie z niego produktow, wprowadzanie do obrotu. Odwotujgc sie do
pogladu wyrazonego w literaturze wskazat, ze w tym zakresie nie powstajg zadne
stosunki pomiedzy wspdtuprawnionymi i nie powstaje wspolnos¢ prawa do
korzystania z wynalazku, bo prawo takie jeszcze w ogéle nie istnieje, a wobec tego
nie powstajg zadne roszczenia miedzy wspoétuprawnionymi do patentu, a wszelkie

stosunki tgczgce te podmioty majg charakter jedynie faktyczny.

Podniést, ze za przyjeciem takiej koncepcji przemawia réwniez fakt, iz
w razie odmowy udzielenia patentu nie powstajg w ogole Zadne roszczenia
wynikajgce z ustawy o wynalazczosci. Nie bytoby tez wobec tego podstaw do
zgdania rozliczenia w trybie art. 45 ust. 2 u.w. pomiedzy wspoétuprawnionymi za
okres od dnia zlozenia wniosku do dnia wydania ostatecznej decyzji
administracyjnej. W rezultacie przyjat, ze uwzglednienie wiec zgdania powodKi
przed wydaniem konstytutywnej decyzji mogtoby prowadzi¢ do przymuszenia

jednego podmiotu do swiadczenia na rzecz drugiego bez podstawy prawne,.

Podzielit tez zapatrywanie Sgdu Okregowego, ze badanie, czy zgtoszony
w Urzedzie Patentowym projekt spetnia wymogi wynalazku podlegajgcego
rejestracji, pozostaje poza kognicjg sgdu cywilnego. Roszczenie powddki zatem
nalezato uznac¢ za przedwczesne i z tego powodu za niepodlegajgce uwzglednieniu.
Jego zdaniem, w takiej sytuacji zbedne byto prowadzenie postepowania
dowodowego w kierunku okre$lenia ewentualnych korzysci, ktérych cze$¢ pozwany
bytyby zobowigzany przekaza¢ powddce. Pominiecie wiec wnioskéw dowodowych
stron w tym zakresie bylo wobec tego takze, jego zdaniem, prawidtowe i nie

naruszato art. 217 k.p.c.

Za niezasadny uznat takze zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c,,
zauwazajgc, ze sgd moze zawiesiC postepowanie z urzedu, jezeli rozstrzygniecie
sprawy zalezy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Jego zdaniem,

prejudycjalne znaczenie decyzji administracyjnej w sprawie cywilnej zachodzi



jednak wtedy, gdy jej tres¢ stanowi konieczny element rozstrzygniecia formalnego
lub merytorycznego sprawy cywilnej, a sgd powszechny nie moze samodzielnie
rozstrzygaC kwestii nalezagcych do drogi postepowania administracyjnego, z uwagi
na niedopuszczalnos¢ co do nich drogi sgdowej. Wobec tego, zawieszenie
postepowania cywilnego w takiej sytuacji jest obligatoryjne i powinno trwac¢ do
czasu zakonczenia tego prejudycjalnego postepowania, ktérym jest co do zasady,
wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, w rozumieniu art. 16 § 1 zd. 1 k.p.a.
Uznat jednak, ze w sprawie ewentualne zakonczenie postepowania o udzielenie
patentu nie stanowito koniecznego elementu rozstrzygniecia sprawy. Kwestia, czy
prawo takie stronom przystuguje nie ma charakteru prejudycjalnego, gdyz
rozpoznanie sprawy jest mozliwe mimo braku ostatecznej decyzji. Stwierdzenie
przedwczesnosci roszczenia prowadzi do oddalenia z tego powodu powddztwa;
instytucja zawieszenia nie stuzy bowiem ,doczekaniu" do momentu wymagalnosci

roszczenia, a wydanie wyroku nie napotyka przeszkad.

W skardze kasacyjne] opartej na zarzucie naruszenia prawa materialnego
powoddka zarzucita naruszenie art. 45 ust. 2 w zw. z art. 45 ust. 4 u.w. przez btedng
wyktadnig i przyjecie, ze roszczenie powodki jest przedwczesne. Whniosta
o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Na wstepie nalezy zauwazyC, ze powddka w istocie podniosta zarzut
bezpodstawnego niezastosowania przez Sagd Apelacyjny do dochodzonego
roszczenia art. 45 ust 2 u.w. i tak sformutowany zarzut poddawat sie juz kontroli
kasacyjnej, cho¢ niewatpliwie w swietle uzasadnienia skargi kasacyjnej wskazanie

art. 45 ust. 4 u.w. zamiast art. 45 ust 5 u.w. stanowito oczywistg pomytke skarzgce.

Trzeba zgodzi¢ sie z Sadem Apelacyjnym, Zze wystepujace w sprawie
zagadnienie prawne nie zostato wprost rozstrzygniete w judykaturze. W powotanym
wyroku z dnia 19 marca 2008 r., V CSK 500/07, Sad Najwyzszy wprawdzie wyrazit
poglad, ze uprawnienie do rozliczenia korzysci z korzystania z wynalazku, obejmuje
takze okres sprzed uzyskania patentu, gdyz zgodnie bowiem z art. 45 ust 5 u.w.
przewidziane w ust. 2 tego artykutu zasady rozliczen stosuje sie odpowiednio do



wspolnosci prawa do patentu, niemniej stan faktyczny w tej sprawie byt o tyle inny
niz obecnie, ze postepowanie toczyto sie po uzyskaniu patentu, a nie tak jak

obecne w toku postepowania administracyjnego o jego udzielenie.

Nalezy przypomnieC, ze zgodnie z ogolnie przyjetymi w prawie zasadami
,Lodpowiedniego stosowania przepiséw”, niektére z nich znajdg zastosowanie
wprost bez Zzadnych modyfikacji i zabiegéw adaptacyjnych, inne tylko posrednio,
a wiec z uwzglednieniem konstrukgji, istoty i odrebnosci postepowania, w ktérym
znajdujg zastosowanie, a jeszcze inne nie bedg mogty by¢ wykorzystane w zadnym
zakresie (por. np. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 9 grudnia 1975 r., 1 CO
9/75, OSNCP 1976, nr 10, poz. 219). W $wietle wiec zarzutu skargi nalezato
rozwazy¢, czy do prawa do patentu (art. 45 ust. 5 u.w.) ma odpowiednie
zastosowanie unormowanie zawarte w art. 45 ust 2 u.w. W zwigzku z tym trzeba
zauwazyc, ze art. 45 ust. 5 u.w. ma nieco odmienng tres¢, niz art. 72 ust. 4 p.w.p.,
niemniej, niewagtpliwie hipoteza unormowania zawartego w ustawie o wynalazczosci
(,przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio do wspadlnosci prawa do patentu”), nie
jest wezsza niz w ustawie Prawo wiasnosci przemystowej (,przepisy ust 1-3 stosuje
sie odpowiednio do wspdlnosci prawa do uzyskania patentu”). Prawo do patentu

niewatpliwie obejmuje prawo do uzyskania patentu.

W literaturze wyrazono poglad, ze prawo do patentu jest podmiotowym
prawem powstajgcym z chwilg dokonania wynalazku. Przedmiotem tego prawa jest
.len wynalazek” ktérego dokonat twoérca (w sprawie tworcy), lub do ktérego
szczegolny przepis ustawy przyznaje prawo innej osobie. Ujecie to wynika
z podstawowe] o0golnej zasady kazdego wspotczesnego systemu prawnego,
ze kazdy powinien mie¢ prawo do rezultatdw swojej pracy. W interesie postepu
technicznego i gospodarki nalezy chroni¢ wszelkie wynalazki, niezaleznie od tego,
czy zostaty opatentowane, choC patent jest prawem wytgcznym do takiego
wynalazku. Oczywiscie dopiero przy patencie spotykamy sie z przedmiotowo
rozszerzong wytacznoscig nieznajdujgcg pod wzgledem formalno-konstrukcyjnym
odpowiednika na gruncie innych bezwzglednych praw podmiotowych,
nie wytgczajgc prawa wiasnosci. Innymi stowy, sytuacja prawna uprawnionego
z patentu jest o wiele mocniejsza dzieki przeksztatceniu prawa do patentu w prawo

o przedmiotowo rozszerzonej wytgcznosci. Wedtug tego pogladu, mamy juz jednak
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do czynienia z prawem do wynalazku, ktérego trescig jest miedzy innymi

dozwolone korzystanie z jego przedmiotu przez wspétuprawnionych.

Tres¢ prawa wspotwynalazcdw juz przed opatentowaniem wynalazku
stwarza uprawnionemu mozliwos¢ korzystania z przedmiotu tego prawa w sposob
dowolny, byle niesprzeczny z ustawg, z zasadami wspétzycia spotecznego oraz
zgodnie ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Gdy twércami
jest kilka oséb to wszyscy oni sg wspoétuprawnionymi do takiego wykorzystywania
wynalazku jeszcze przed jego opatentowaniem i nastepstwem uzyskania z tego
tytutu korzysci przez kazdego z nich jest powinnos$¢ rozliczenia sie z niej

Z pozostatymi wspottworcami.

Tymczasem, rozstrzygniecie Sgdow meriti opiera sie na koncepciji, ze do
tresci prawa do patentu nie wchodzi uprawnienie do korzystania z wynalazku przed
jego opatentowaniem, co nie przesadza jeszcze, braku podstawy prawnej do
obowigzku rozliczenia sie z takiej korzysci, gdyz przytoczony na wstepie rozwazan
poglad daje mozliwos¢ innego odkodowania norm zawartych w art. 45 u.w., {j. iz
poszczegblne unormowania dotyczg innych praw, i tak ust. 1 wprost stanowi
0 wspolnosci patentu, ust. 5 o wspolnosci prawa do patentu, natomiast ust. 2
0 uzyskaniu korzysci przez wspotuprawnionego z wynalazku i rozliczenia sie z niej

z pozostatymi wspottworcami.

Taka wyktadnia jezykowa art. 45 ust. 2 u.w. czyni juz wspotuprawnionymi
osoby, ktore wspolnie sg tworcami wynalazku i nakazuje rozliczy¢ sie z korzystania
z wynalazku przez wspotuprawnionego z pozostatymi wspotuprawnionymi
w sposéb okreslony w tym przepisie. Hipoteza tej normy wiec w poréwnaniu
z unormowaniami zawartymi w art. 45 ust 1i 5 jest z jednej strony wezsza, gdyz nie
dotyczy osob trzecich, a z drugiej strony szersza bo czyni wspotuprawnionymi do
korzysci wspottworcdw wynalazku i nakazuje wspoéttworcy z pozostatymi rozliczy¢
korzysci uzyskane z wynalazku. Unormowanie wiec zawarte w art. 45 ust 2 u.w. nie
jest ograniczone, ani patentem, ani prawem do patentu, gdyz rozliczenie to dotyczy
wynalazku. Takie stanowisko wynika takze z celu tego unormowania, gdyz kazdy
twérca powinien by¢ podmiotem prawa do swego rezultatu tworczego po jego

powstaniu. Nalezy pamietaé, ze chociazby z powodu wystgpienia przestanki
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negatywnej nie wszystkie wynalazki zostajg opatentowane, cho¢ z powodu ich

gospodarczego wykorzystania mogg przynies¢ duze korzysci.

Trzeba tez zgodzi¢ sie ze skarzgcg, ze na gruncie Prawa wilasnosci
przemystowej w piSmiennictwie zostat wyrazony poglad, iz w przypadku uzyskania
przez wspoétuprawnionego korzysci z wynalazku nieopatentowanego, w braku
odmiennej umowy rozliczenia powinny nastgpi¢ stosownie do art. 72 ust 4 p.w.p. za
okres od zgtoszenia do opatentowania wynalazku w Urzedzie Patentowym. Dodac
nalezy, ze zapatrywanie to obecnie zaczyna przewaza¢ w najnowszej literaturze.
Na jego poparcie podniesiono, ze wystgpienie z wnioskiem patentowym, wigze sie
z powstaniem stanu oczekiwania na prawo wylgczne. Przyjecie, ze prawo do
patentu jest ekspektatywg prawa z patentu pozwala uzna¢ dopuszczalnosé
stosowania tych samych zasad do zarzadu i eksploatacji wynalazku przed
opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego patentu (por. wyroki Trybunatu
Konstytucyjnego: z dnia 22 czerwca 1999 r., K. 5/99, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 100;
z 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 114; z dnia 28 kwietnia
1999 r., K. 3/99, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 73; z dnia 24 pazdziernika 2000 r., SK
7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 256).

Przede wszystkim, przyjety kierunek wyktadni uwzglednia interesy
wspotuprawnionych, ktorzy zdecydowali sie na ochrone wspdlnego wynalazku
prawem wytgcznym, co oznacza posrednig ich wole gospodarczej eksploataciji
wynalazku. Skoro ustawodawca dopuszcza wystgpienie z roszczeniami z tytutu
naruszenia patentu, to nalezy doj$¢ do wniosku, ze w drodze odpowiedniego
stosowania art. 45 ust 2 obejmuje ochrong prawng wspotuprawnionego do
korzystania z wynalazku, wobec innego korzystajgcego z wynalazku, w kazdym

razie w okresie od zgtoszenia wynalazku do opatentowania.

Wykluczenie dopuszczalnosci odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 p.w.
do wspotuprawnionych do prawa do patentu eliminowatoby stosowanie wobec nich
przepisow kodeksu cywilnego dotyczgcych zasad wspdlnego wynalazku w okresie
przed jego opatentowaniem. W takim wypadku nalezatoby wiec przyjg¢ nielogiczny
wniosek, ze w tym okresie nie przystuguje im zadne prawo do efektu z wynalazku,

co jest nie do utrzymania w Swietine unormowania zawartego w art. 45 ust. 3 u.w.
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(por. takze wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 4 wrzesnia 1961 r., | CR 845/60, LEX
nr 1633506 ).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 398" § 1 k.p.c. orzeczono, jak

w sentenciji.

ke



