Sygn. akt Il PK 173/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2020 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Jerzy Kuzniar (przewodniczacy)
SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)
SSN Andrzej Wrobel

w sprawie z powodztwa L. S.

przeciwko A. SAw P.

0 zaptate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczen
Spotecznych w dniu 8 stycznia 2020 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 marca 2018 r., sygn. akt | ACa (...), | WSC (...),

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia

o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Sad Apelacyjny w (...) wyrokiem z 19 marca 2018 r. uwzglednit apelacje
pozwanego pracodawcy A. S.A. w P. i zmienit wyrok wstepny Sgdu Okregowego w
P. z 6 kwietnia 2017 r. w ten sposob, ze oddalit powodztwo L. S. o wynagrodzenie

za korzystanie z jego wynalazku. Sgd Okregowy uznat roszczenie o zaptate za



usprawiedliwione co do zasady. Ustalit, ze powdd w okresie pracy u pozwanego
dokonat licznych wynalazkéw i wzoréow uzytkowych, w tym razem z B. Z. wynalazku
pt. ,Korpus przeptywomierza (...)", ktéry 21 listopada 2002 r. zostat zgtoszony przez
pozwanego do Urzedu Patentowego RP pod numerem (...). Urzad 2 lutego 2009 r.
zawiadomit zgtaszajgcego (pozwanego), ze przedmiot zgtoszenia patentowego nie
spetnia wymogow nowosci stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy z 30 czerwca
2000 r. Prawo witasnosci przemystowej. Jako dowdd braku nowosci wynalazku
Urzad wskazat opis wzoru uzytkowego nr (...) pt. ,Korpus przeptywomierza (...)",
zgtoszonego przez pozwanego 22 stycznia 2001 r., wspottwdrcami ktdérego byly te
same osoby, co pozniejszego wynalazku, czyli powod i B. Z., a opracowujgcym oba
zgtoszenia byt ten sam rzecznik patentowy A. C. Pozwany po otrzymaniu
zawiadomienia o przeszkodach w udzieleniu patentu na wynalazek (...) odtozyt je
do akt, nie informujgc o tym fakcie wspottwércdw wynalazku ani rzecznika
patentowego. W zwigzku z takg postawg zgtaszajgcego wynalazek (pozwanego),
Urzad Patentowy, zgodnie z procedurg, decyzjg z 25 marca 2009 r., odmowit
udzielenia patentu na wynalazek (...), przytaczajgc te same argumenty co w
zawiadomieniu z 2 lutego 2009 r. Powdd o odmowie udzielenia patentu dowiedziat
sie w grudniu 2009 r., przegladajgc strone internetowg Urzedu Patentowego, kiedy
to z uwagi na uptyw czasu byto juz za pdézno na zakwestionowanie decyzji w
postepowaniu przed Urzedem. Pismem z 7 stycznia 2010 r. powod wystgpit do
pozwanego z prosbg o przekazanie mu decyzji Urzedu, zastrzegajgc sobie prawo
do dochodzenia ewentualnych odszkodowan. Pozwany przekazat powodowi
zawiadomienie i decyzje Urzedu oraz poinformowat go, ze po otrzymaniu
dokumentéw zadna korespondencja nie byta przez niego z Urzedem prowadzona.
Powdd zwrécit sie do rzecznika patentowego A. C. i do (...) Klubu (...) w P. o
wydanie opinii na temat zasadno$ci stanowiska Urzedu. Rzecznik patentowy
stwierdzit, ze zastrzezenia Urzedu sg bezzasadne. (...) Klub (...) w P. opracowat
ekspertyze, w ktorej w sposéb kompleksowy wyjasnit, iz uwagi Urzedu i odmowa
udzielenia patentu na wynalazek nr (...) byly bezzasadne. Wynalazek (...) jest
stosowany w wodomierzach (...) o $srednicy 80 i 100 mm. Prezes Gtéwnego Urzedu
Miar decyzjg z 24 maja 2006 r. zatwierdzit do produkcji typy wodomierzy (...), w tym
(...) 80 i (...) 100. Udziat powoda w wynalazku wynosi 50%. Zgodnie z opinig



biegtego sgdowego w dziedzinie ochrony wtasnosci przemystowej — rzecznika
patentowego A. G. rozwigzanie stanowigce przedmiot zgtoszenia do Urzedu
Patentowego nr (...) pt. ,Korpus przeptywomierza (...)", ktérego powdd byt
wspoéttworcg, byto w dacie przekazania go pozwanemu, a nastepnie zgtoszenia do
Urzedu Patentowego, rozwigzaniem nowatorskim i oryginalnym w dziedzinie
wodomierzy. Biegly stwierdzit, ze istota zgtoszenia jest catkowicie odmienna od
istoty rozwigzania ujawnionego we wczesniejszym opisie wzoru uzytkowego
Ru.(...), przeciwstawionego przez Urzad Patentowy jako przeszkoda do udzielenia
patentu. Oznacza to, ze rozwigzanie w postaci ,Korpusu przeptywomierza (...)"
objete zgtoszeniem (...) spetnito kryteria warunkujgce udzielenie patentu.
Rozwigzanie to jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego w produkcji
wodomierzy (...) 80 i (...) 100 i pozwany uzyskuje efekt techniczny i ekonomiczny w
postaci wyeliminowania koniecznosci wytwarzania oddzielnych organdéw
pomiarowych dla tych wielko$ci wodomierzy, dzieki czemu osigga oszczednosci
materiatowe i zmniejszenie kosztow wytwarzania.

Sad Okregowy nie znalazt podstaw, by kwestionowac¢ opinie biegtego
sgdowego. Whnioski opinii uznat za spéjne z wnioskami ekspertyzy (...) Klubu (...) w
P. Pozwany nie wskazat okolicznosci, ktére uzasadniatyby powotanie nowego
biegtego w sprawie. Sgd Okregowy stwierdzit, ze zgdanie pozwu zastuguje na
uwzglednienie co do zasady (art. 318 § 1 k.p.c.). Zostaty spetnione przestanki do
przyznania tworcy wynalazku wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku z art.
22 ust. 1 w zwigzku z art. 11 ust. 3 ustawy prawo wtasnosci przemystowej. Powod
w ramach wykonywania obowigzkéw pracowniczych dokonat rozwigzania pt.
,Korpus przeptywomierza (...)", ktére jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego
przy produkcji wodomierzy (...) 80 i (...) 100 i z tego wzgledu, pomimo braku
pozytywnej decyzji Urzedu Patentowego powodd jest uprawniony do Zzgdania
wynagrodzenia. Kazdy ma prawo do wynagrodzenia za efekty swojej pracy. Wiele
wynalazkow nigdy nie zostato opatentowanych i ich tworcy byliby pozbawieni
owocOw swojej pracy. Takie stanowisko lezy w interesie gospodarki i postepu
technicznego. Brak udzielenia patentu zostat spowodowany bezczynnoscig
pozwanego, bowiem zaniechat on zakwestionowania decyzji Urzedu Patentowego.

Zgodnie z ustaleniami (opiniami) decyzja byta btedna, bowiem rozwigzanie w dacie



przekazania pozwanemu byto nowatorskie i oryginalne w dziedzinie wodomierzy.
Zdaniem biegtego rozwigzanie objete zgtoszeniem spetniato kryteria warunkujgce
udzielenie patentu. Pozwany w wyniku stosowania tego rozwigzania uzyskuje efekt
ekonomiczny i techniczny w postaci wyeliminowania koniecznosci wytwarzania
oddzielnych organow pomiarowych dla tych wielkosci wodomierzy, dzieki czemu
osigga oszczednosci materiatowe i zmniejszenie kosztéw wytwarzania. Z tego tez
wzgledu, nawet gdyby przyjg¢, ze powodowi nie przystuguje roszczenia o
wynagrodzenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo wtasnosci przemystowej,
to zdaniem Sagdu przystuguje mu prawo domagania sie odszkodowania na
podstawie art. 416 k.c. w wysokosci wynagrodzenia jak za wynalazek (wyrok Sadu
Najwyzszego z 11 lutego 1982 r., IV PR 375/81). W ocenie Sgdu wynalazek,
ktérego powdd byt wspoéttworcg, nie uzyskat patentu na skutek zaniechania
pozwanego. Wobec powyzszego moze domagac sie rowniez zaptaty na zasadach
ogolnych jako odszkodowania w wysokosci wynagrodzenia za korzystanie z tego
wynalazku.

Pozwany w apelacji zarzucit: - btedne przyjecie, ze rozwigzanie techniczne
opracowane przez powoda stanowi wynalazek w rozumieniu art. 22 w zwigzku z
art. 24 i 25 ustawy prawo wiasnosci przemystowej; - naruszenie zasady zwigzania
sadu cywilnego decyzjg administracyjng (decyzjg Urzedu Patentowego z 25 marca
2009 r.); - naruszenie prawa materialnego przez uznanie, ze roszczenie powoda
jest uzasadnione co do zasady, mimo ze rozwigzanie nie stanowito wynalazku.

Sad Apelacyjny uwzglednit apelacje i nie podzielit stanowiska Sadu
Okregowego. Wskazat, ze patentu udziela sie na wynalazki spetniajgce ustawowe
warunki (posiadajgce zdolnos¢ patentowg). Jesli w ramach rozpatrywania
zgtoszenia wynalazku ujawnione zostang przeszkody do uzyskania patentu Urzad
Patentowy wyznacza zgtaszajgcemu termin do zajecia stanowiska co do zebranych
dowodow i materiatbw moggcych SwiadczyC o istnieniu przeszkod do uzyskania
patentu — art. 49 ust. 2 ustawy prawo wtasnosci przemystowej. Jesli w wyniku tej
procedury watpliwosci nie zostang wyjasnione, Urzad Patentowy stwierdzajgc, ze
nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie
zostat ujawniony w sposob wystarczajgcy wydaje decyzje o odmowie udzielenia

patentu — art. 49 ust. 1 ustawy prawo wiasnosci przemystowej. To w wyniku tej



procedury Urzad Patentowy odmoéwit udzielenia patentu na wynalazek.
Wynagrodzenie tworcy wynalazku, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 powotywanej
ustawy przystuguje wéwczas, jezeli projekt zostat uznany za wynalazek i uzyskat
ochrone patentowg, albowiem to w postepowaniu o udzielnie patentu
przeprowadzone jest badanie czy zgtoszony wynalazek spetnia okreslone
przestanki wymagane do uzyskania patentu. Trafnie przyjgt Sad Okregowy, ze
powdd mogtby domagacé sie wynagrodzenia z art. 22 ust. 1 ustawy, ale pod
warunkiem, ze zgtoszony wynalazek uzyskatby ochrone patentowg, a wiec na
drodze formalnej przedtozone rozwigzanie techniczne zostatoby uznane za
wynalazek. Powod nie wykazat, aby strony umoéwity sie (inaczej) co do wyptaty
wynagrodzenia (art. 22 ust. 1 ustawy prawo wiasnosci przemystowej). Urzad
Patentowy odmowit udzielenia patentu na wynalazek z uwagi na niespetnienie
wymogu nowosci i decyzja jest prawomocna. Sad cywilny jest nig zwigzany i nie
jest uprawniony do samodzielnego badania, czy zgtoszone rozwigzanie posiadato
cechy pozwalajgce na przyjecie, ze posiadato ono zdolno$¢ patentowg. Sad nie
moze zakwestionowac tej decyzji, w szczegolnosci pod wzgledem jej merytorycznej
zasadnosci i jest nig zwigzany nawet wowczas, gdy w ocenie sgdu decyzja ta jest
wadliwa. Sgd Okregowy byt zwigzany ustaleniami dokonanymi przez Urzad
Patentowy i nie byt uprawniony do ponownego badania tego, co jest objete moca
wigzgcej decyzji. W konsekwencji nie mogt czyni¢ ustalen odmiennych od
dokonanych przez Urzad Patentowy i nie mogt prowadzié postepowania
dowodowego na okolicznos¢ czy rozwigzanie wspotautorstwa powoda nosito cechy
wynalazku (wyrok Sadu Najwyzszego z 9 wrzesnia 2015 r., Ill PK 137/14, uchwata
Sadu Najwyzszego z 9 pazdziernika 2007 r., lll CZP 46/07). Powdd nie mogt zatem
skutecznie wywodzi¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia dla tworcy wynalazku z
art. 22 ust. 1 ustawy prawo witasnosci przemystowej. Dopdki istnieje prawomocna
decyzja Urzedu Patentowego z 25 marca 2009 r., odmawiajgca udzielenia patentu
na wynalazek pt. ,Korpus przeptywomierza (...)” nie ma podstaw do wyptaty
wynagrodzenia na podstawie tej ustawy. Brak jest tez podstaw do dochodzenia
roszczenia na podstawie art. 416 k.c. Powod nie wykazat, aby czynnosci
pozwanego nosity znamiona winy. Dziataniom pozwanego nie mozna zarzuci¢

bezprawnosci, tj. ze jego dziatania zwigzane z rejestracjg wynalazku objetego



zgtoszeniem nr (...) byly sprzeczne z prawem lub zasadami wspoétzycia
spotecznego. Obowigzkiem pracodawcy (pozwanego) byto dokonanie zgtoszenia
wynalazku do Urzedu Patentowego celem przeprowadzenia postepowania i z tego
obowigzku sie wywigzat. Opracowanie zgtoszenia zlecono rzecznikowi
patentowemu. To, iz pozwany nie zareagowat na zawiadomienie przedstawione w
trybie art. 49 ust. 2 ustawy prawo wtasnosci przemystowej oraz nie ztozyt odwotania
od decyzji odmownej z 25 marca 2009 r. nie stanowito naruszenia prawa. Pozwany
nie miat takiego obowigzku prawnego. Nie mozna zatem przyjg¢, ze pozwany mogt
w sposob zawiniony wyrzgdzi¢ powodowi szkode. Wyrok Sgdu Najwyzszego z 11
lutego 1982 r., IV PR 375/81 odnosit sie do zupetnie innego stanu faktycznego i
prawnego - umorzenia postepowania wobec zawinienia jednostki gospodarki
uspotecznionej zgtaszajgcej wynalazek do opatentowania (art. 29 ustawy z 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci). W takiej sytuacji nie dochodzito do
merytorycznego rozpoznania wniosku (traktowano zgtoszenie jako wycofane a
postepowanie umarzano). Zgtoszenie wynalazku nie byto poddane rozpoznaniu.
Natomiast w niniejszym przypadku sytuacja jest odmienna. Zapadta w sprawie
merytoryczna odmowna, ktéra wigze sad cywilny. ,Na marginesie” Sgd zauwazyt,
ze roszczenie powoda, nawet gdyby byto uzasadnione, to i tak co najmniej w
znacznej czesci byto przedawnione, a zatem podniesienie zarzutu przedawnienia
przez pozwanego bytoby skuteczne co do roszczenia odszkodowawczego sprzed 5
maja 2012 r. (art. 442 § 1 k.c.).

W skardze kasacyjnej powdd zarzucit naruszenie: |. prawa materialnego
przez btedng wyktadnie art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo wtasnosci
przemystowej i art. 416 k.c.; Il. przepisbw postepowania — art. 2 § 3, art. 227,
art. 233, art. 252 k.p.c. W uzasadnieniu podnidst, iz odmowa udzielenia patentu nie
stanowita przeszkody do uznania, ze roszczenie jest usprawiedliwione w zasadzie.
Art. 22 ust. 1 ustawy prawo wiasnosci przemystowej nie wymienia przestanki
opatentowania wynalazku jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia. Przepis
dotyczy ,wynalazku, ktéry nadaje sie do opatentowania”. Powdd ogranicza sie do
wykonywania prawa podmiotowego, ktére osobiscie mu przystuguje — prawa do
wynagrodzenia za wynalazek na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1

ustawy prawo wiasnosci przemystowej. Nie pozostaje w kolizji z art. 2 § 3 k.p.c.



dopuszczenie zgodnie z art. 252 k.p.c. dowodu przeciwko osnowie dokumentu —
decyzji odmawiajgcej udzielenia patentu ze wzgledu na brak wymogu nowosci.
Ponadto materiat potwierdzit, ze pozwany dopuscit sie zaniedban polegajgcych na
zaniechaniu wykonania czynnosci warunkujgcych uzyskanie ochrony patentowej co
uzasadnia zarzut naruszenia art. 416 k.c. Obowigzki pracodawcy wobec tworcy
wynalazku dokonanego w warunkach okreslonych w art. 11 ust. 3 ustawy prawo
wiasnosci przemystowej zdecydowanie wykraczajg poza zakres wskazany przez
Sad Apelacyjny. Twérca wynalazku jest bowiem pozbawiany statusu strony w
postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawie uzyskania patentu.
Pozwany w odpowiedzi na skarge wniost o jej oddalenie.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej uzasadniajg jej wniosek o uchylenie zaskarzonego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z nastepujgcych
przyczyn.

I

1. Zasadne sg zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
prawo witasnosci przemystowej. Btedne jest zatozenie zaskarzonego wyroku, ze
wynagrodzenie powoda zalezato od uzyskania ochrony patentowej. Taki warunek
nie wynika z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo wiasnosci przemystowej. Jezeli strony
nie umowity sie inaczej, to pracownik jako tworca wynalazku ma prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezaleznie od ochrony patentowe;j
uzyskanej na wynalazek przez przedsiebiorce (art. 22 w zwigzku z art. 8 ust. 1 pkt 2
I art. 11 ust. 3 ustawy prawo wtasnosci przemystowej).

2. Nalezy odrézni¢ sytuacje, w ktorej przedsiebiorca uzyskuje korzysci z
wynalazku pracownika w zwigzku z uzyskaniem ochrony patentowej takiego
wynalazku, od tej, gdy takiej ochrony wynalazek nie uzyskuje, a mimo to
przedsiebiorca wykorzystuje to nowatorskie rozwigzanie. Tym samym nalezy
przyznaé, ze wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku nie przystuguje tylko za
rozwigzanie, ktory uzyskuje ochrone patentowg. Nawet gdy nie ma takiej ochrony,

to moze byC uznawane przez przedsiebiorce za posiadajgce cechy wynalazku,



ktéry warto stosowacé ze wzgledu na mozliwe korzysci. Wszak, gdy przedsiebiorca
korzysta z rozwigzania pracownika, ktére uznat za zastugujgce na ochrone
(wystgpit o patent), to nie jest to sytuacja bez znaczenia faktycznego i prawnego.

3. Wynik postepowania o udzielenie ochrony patentowej nie jest ani
warunkiem zawieszajgcym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku
ani przestankg niweczgca to prawo w przypadku decyzji negatywnej (odmawiajgce;j
udzielenia patentu). Prawo do wynagrodzenia jest prawem majgtkowym
przystugujacym tworcy projektu wynalazczego i zalezy od korzysci przedsiebiorcy z
wynalazku. Woéwczas stosunek zobowigzaniowy powstaje z mocy prawa (art. 22
ust. 1 i 2 ustawy prawo wiasnosci przemystowej). Pracownik moze dochodzi¢
wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku w trybie postepowania cywilnego
(art. 284 pkt 4 ustawy prawo wtasnosci przemystowej).

4. Odrebnym postepowaniem jest sprawa o objecie wynalazku ochrong
patentowg. Strong w postepowaniu w sprawie uzyskania patentu jest tylko
zgtaszajgcy, a w tym przypadku pozwany przedsiebiorca — art. 235 ustawy prawo
wiasnosci przemystowej. Czym innym jest indywidualne (prywatne) prawo tworcy
do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku (rozwigzania). W sprawie nie
zawarto umowy, zatem prawo do wynagrodzenia reguluje ustawa prawo wtasnosci
przemystowej — art. 22. Z regulacji art. 11 ust. 3 ustawy prawo wtasnosci
przemystowej, okreslajgcej przejscie ex lege prawa do patentu na przedsiebiorce,
nie wynika pozbawienie tworcy prawa do wynagrodzenia za korzystanie z
wynalazku. W takiej sytuacji pracownik - rowniez z mocy prawa - staje sie strong
zobowigzania, ktérego treS¢ wypetnia uprawnienie do wynagrodzenia za
korzystanie z jego rozwigzania (wynalazku).

5. Przedsiebiorca, ktory uzyskuje prawo do patentu razem z prawem do
korzystania z wynalazku moze w ogodle nie wystgpi¢ o ochrone patentowg i to z
réznych przyczyn, a mimo to pracownik (twoérca) bedzie miat prawa do
wynagrodzenia za korzysci z wynalazku. Patent nie zmienia rozwigzania
technicznego, ktére przedsiebiorca stosuje i pozwala uzyska¢ korzysci, tylko
okresla jego ochrone. Zapewnia ochrone z tytutu nowosci. Istotne jest takze, ze
pracownik — tworca wynalazku nie moze zatrzymac sobie prawa do korzystania z

wynalazku, jezeli nie reguluje tego umowa z przedsiebiorcg. W zwyktej sytuaciji



(umownej), gdy nastepuje przekazanie przez tworce wynalazku do korzystania, to
na przedsiebiorce przechodzi rowniez prawo do patentu.

Przyczyng niezgtoszenia wynalazku do ochrony patentowej mogg by¢
wzgledy gospodarcze albo ocena, ze po zgtoszeniu wystgpi ryzyko uznania braku
wystarczajgcej nowosci (nieoczywistosci) rozwigzania. W odpowiedzi na pozew i
obecnie w odpowiedzi na skargg kasacyjng (k. 538) pozwany przedstawit, dlaczego
nie zabiegat dalej o uzyskanie ochrony patentowej. W sprawie decyduje jednak
wprowadzenie wynalazku powoda do produkcji i kwestia korzysci przedsigbiorcy z
wynalazku jako podstawa spornego wynagrodzenia powoda za korzystanie z jego
rozwigzania.

6. Odrebnos¢ prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku od
prawa do uzyskania patentu wynika art. 22 ust. 1 ustawy prawo witasnosci
przemystowej. Spojnik ,bgdZz” taczy réwnorzedne czesci zdan. Pracownik twoérca
staje sie uprawniony do wynagrodzenia, gdy przedsiebiorca przejmuje projekt do
korzystania. Odrebno$s¢ prawa do wynagrodzenia od ochrony patentowej
potwierdza réwniez ustawowa regulacja dotyczgca wynagrodzenia, czyli z art. 22
ust. 4 ustawy prawo wtasnosci przemystowej. Zgodnie z nig, cato$¢ wynagrodzenia
wyptaca sie najpdzniej w terminie dwdch miesiecy od dnia uzyskania pierwszych
korzysci z wynalazku. W przypadku wyptaty wynagrodzenia w czesciach jego
pierwszg czesC wyptaca sie w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, a
pozostate czesci - najpdzniej w terminie dwoch miesiecy po uptywie kazdego roku,
jednak w terminie nie dluzszym niz 5 lat, liczac od dnia uzyskania pierwszych
korzysci. Mozna zatem zauwazy¢, ze postepowanie o ochrone patentowg z reguty
nie jest krotkie i jak wskazano jego wynik nie decyduje o prawie do wynagrodzenia.
Zalezy ono od korzysci z wynalazku. Prawo to jest ograniczone jedynie wskazanym
terminem pierwszych korzysci (takze przez terminem 5 lat), a nie zgtoszeniem do
urzedu patentowego. Oznacza to, ze na podstawie art. 22 ustawy prawo wtasnosci
przemystowej wynagrodzenie moze by¢ wymagalne przed opatentowaniem, czyli
wynagrodzenie jest prawem samodzielnym (niezaleznym) od prawa do
opatentowania (art. 11 ust. 3 i art. 22 ustawy prawo wtasnosci przemystowej).

7. Pozwany wystgpit o ochrone patentowg. Potwierdzit zatem, Zze uznaje

rozwigzanie za wynalazek. Jak ustalono odmowa udzielenia patentu nie wynikata z
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tego, ze jest juz takie samo rozwigzanie chronione na rzecz innego podmiotu.
Chodzi wiec o to, iz z decyzji Urzedu Patentowego nie wynika, ze pozwany nie
moze korzysta¢ z wiasnego rozwigzania, gdyz ochrona patentowa przystuguje
innemu podmiotowi. Ponadto strony nie uméwity sie, Zze zmieniajg sytuacje prawng
powoda, wynikajgcg z art. 11 ust. 3 ustawy prawo wiasnosci przemystowe;,
przyktadowo pozostawiajgc mu prawo do uzyskania patentu. Ustawa prawo
wiasnosci przemystowej nie definiuje wynalazku. W art. 24 okresla wynalazki, na
ktére udziela sie patentu. Istotne jest zatem to, czy przedsigbiorca uznaje
rozwigzanie przedstawione przez pracownika za wynalazek, zwilaszcza, ze w
ustawie jego prawo do wynagrodzenia zalezy od korzysci z wynalazku. Pozwany
wskazat zatem, ze wykonuje swoje prawo do korzystania z wynalazku i do patentu.

8. Powyzsza wykfadnia nie jest sprzeczna z wyrokiem Sadu Najwyzszego z
9 wrzesnia 2015 r., Il PK 137/14, gdyz w sprawie wowczas rozpoznanej chodzito o
wynagrodzenie oparte na umowie i zalezne od uniewaznienia patentu, czyli nie
wywodzone wprost z ustawy prawo wtasnosci przemystowe.

Il

Nie jest natomiast zasadny zarzut naruszenia art. 416 k.c. Przepis ten moze
by¢ samodzielng podstawg odpowiedzialnosci odszkodowawczej, jednak zarzuty
skargi nie uzasadniajg przyjecia odpowiedzialnosci deliktowej po stronie pozwane;j.
W sytuacji z art. 11 ust. 3 ustawy prawo wiasnosci przemystowej prawo do
uzyskania patentu przystuguje pracodawcy. On tez decyduje, czy wystgpi o
ochrone patentowg i jak bedzie z niej korzystat. Chodzi o to, ze art. 416 k.c. jest
0golng podstawg odpowiedzialnosci, ktdéra nie moze pomijaC przepiséw innych
ustaw, a w tym przypadku ustawy prawo wiasnosci przemystowej. Upatrywana
odpowiedzialnos¢ deliktowa ma by¢ alternatywng podstawg do wskazanego wyzej
(punkt 1) stosunku zobowigzaniowego i prawa do wynagrodzenia za korzysci z
wynalazku.

Jak zauwazono, pracownik nie jest strong postepowania w sprawie o
uzyskanie patentu (art. 235 prawo wtasnosci przemystowej). Przedsigebiorca sam
wiec ocenia swd¢j interes w uzyskaniu patentu i korzystaniu z niego. Podkresla sie
to, gdyz powdd nie wskazuje regulacji, ktora nakazywataby pozwanemu

kategoryczne (kierunkowe) dziatanie, nawet po wezwaniu Urzedu Patentowego na
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podstawie art. 49 ust. 2 ustawy prawo wiasnosci przemystowej, dla uzyskania
patentu. Dopiero przy takiej regulacji (normie) mozna by¢ rozwazac¢ zachowanie o
cechach bezprawnosci, wtasciwe dla czynu niedozwolonego, czyli brak akciji, ktérej
wymaga (zgda) prawodawca lub zaniechanie, na ktére sie nie zgadza. Juz w
odpowiedzi na pozew pozwany wyjasnit, dlaczego nie zabiegat dalej o uzyskanie
ochrony patentowej (,uznat kontynuowanie postepowania | ponoszenie
ewentualnych kosztéw postepowania odwotawczego od decyzji za ekonomicznie,
prawnie i faktycznie nieuzasadnione”). Skoro patent ma stuzy¢ ochronie interesu
przedsiebiorcy tgczonego z korzystaniem z wynalazku, to on sam w pierwszej
kolejnosci ma prawo ocenic¢ czy zabieganie o patent jest uzasadnione. Nie ma wiec
kategorycznej normy (skarzgcy jej nie wskazuje), zgodnie z ktdrg przedsiebiorca po
wezwaniu w trybie art. 49 ust. 2 ustawy prawo witasnosci przemystowej miatby zajgc
dalsze stanowisko, aby na dalszym etapie postepowania nie utraci¢ uprawnienia do
wniosku 0 ponowne rozpoznanie sprawy i zachowa¢ prawo do wniesienia skargi
przed sgdem administracyjnym. Zarzuty skargi skupiajg sie na ogolnych kwestiach
procesowych (art. 2 § 3, art. 227, art. 233, art. 252 k.p.c.), a wiec nie zastepujg
prawa materialnego, z ktérego wynikatby poszukiwany (okreslony) obowigzek i
naruszenie ktorego mozna by uznac za delikt. Zarzut naruszenia art. 252 k.p.c. nie
jest zasadny, gdyz Sad drugiej instancji nie stosowat tej regulacji, jako ze wyszedt z
zatozenia, iz tylko wynalazek opatentowany daje pracownikowi prawo do
wynagrodzenia.

Orzeczenie sgdu cywilnego nie zastepuje decyzji Urzedu Patentowego w
sprawie patentu, co nie oznacza, ze Sad jest zwigzany ustaleniami postepowania
administracyjnego zakonczonego decyzjg o odmowie udzielenia patentu (art. 11
k.p.c.). Zadanie prowadzenia postepowania w tej sprawie moze byé uprawnione,
dlatego, ze sad cywilny moze samodzielnie ustali¢, ze rozwigzanie ma cechy
wynalazku. Ustalenie takie musi mie¢ jednak swe procesowe uzasadnienie, czyli
zalezeC od tresci przedmiotu sporu. Tym zas jest prawo do wynagrodzenia za
korzystanie z wynalazku a nie uzyskanie ochrony patentowej.

Patent moze zwieksza¢ wartos¢ wynalazku, dlatego pracownik w ramach
stosunku zobowigzaniowego (punkt | wyzej) moze wykazywacC brak wymaganej

starannosci przedsiebiorcy w uzyskaniu ochrony patentowej (art. 11 ust. 3 ustawy
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prawo wiasnosci przemystowej w zwigzku z art. 354 k.c.), jezeli od tego zalezatoby
jego wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku. Nalezy jednak zauwazy¢, ze
przedmiotem sporu nie jest zaptata (ekwiwalent) za warto$¢ wynalazku, jako
przedmiotu umowy przeniesienia prawa do wynalazku wraz z patentem na inny
podmiot, lecz tylko prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez
pracodawce, Scisle osadzone przepisach ustawy (art. 22 w zwigzku z art. 8 ust. 1
pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy prawo wiasnosci przemystowej). Taka tre$¢ sporu
uzasadnia potrzebe rozrézniania odpowiedzialnosci deliktowej od uprawnienia z
zobowigzania, obejmujgcego wynagrodzenie za korzysci z wynalazku.
11

Uprawnione sg zatem nastepujgce tezy koncowe:

1. Jezeli strony nie umowity sie inaczej, to pracownik jako twérca wynalazku
ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezaleznie od ochrony
patentowej uzyskanej na wynalazek przez przedsiebiorce (art. 22 w zwigzku z art. 8
ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej).

2. Patent moze zwieksza¢ wartos¢ wynalazku, dlatego pracownik w ramach
stosunku zobowigzaniowego z punktu 1 moze wykazywa¢ brak wymaganej
starannosci przedsiebiorcy w uzyskaniu ochrony patentowej (art. 11 ust. 3 ustawy z
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej w zwigzku z art. 354 k.c.), jezeli
od tego zalezatoby jego wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku.

Z tych motywow orzeczono jak w sentencji (art. 398'° § 1 k.p.c. oraz art. 108
§ 2 k.p.c. w zwigzku z art. 398%! k.p.c.).



