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7ZDOLNOSC PATENTOWA WYNALAZKU
JAKO PRZESEANKA NABYCIA PRZEZ JEGO

TWORCE PRAWA DO WYNAGRODZENIA
ZA KORZYSTANIE Z WYNALAZKU
PRZEZ UPRAWNIONEGO PRZEDSIEBIORCE
(DYLEMATY NA TLE ART. 22 USTAWY — PRAWO
WLEASNOSCI PRZEMYSEOWE])

Przedstawiajac niniejszg analiz¢, chcemy wyrazi¢ nie tylko nasz szacunek i podziw dla Pani
Profesor, ale takze uznanie i wdzigcznoé¢ za dostrzeganie rzeczy i tematéw waznych oraz za
umiejetnos¢ przedstawiania stanowczo i jasno swego stanowiska.

Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2 2023 r. poz. 1170) —
dalej p.w.p., nie rozstrzyga w sposéb wyrazny, jakie wymogi spetnia¢ winno dane rozwiaza-
nie, aby jego twércy przystugiwalo prawo okreslone w art. 22 ust. 1 p.w.p. jako ,prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego przedsicbiorcg”.

Stosownie do przywolanego wyzej przepisu: ,Jezeli strony nie uméwily sie inaczej,
tworca wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego ma prawo do wyna-
grodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowe-
80 przez przedsigbiorcg, gdy prawo korzystania z niego badZ prawo do uzyskania paten-
", prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje przedsigbiorcy na podstawie
Ut 11 ust. 315 lub are. 217,

‘ Nasza wypowiedz dotyczy bezpoérednio wynagrodzenia za wynalazek, jakkolwiek uwa-
8!W niej zawarte w duzej czedci odnieéé mozna do wynagrodzeri za pozostate projekry wy-
nalazcze, wymienione w art. 22 ust. 1 p.w.p. (wzér uzytkowy, a takze wzér przemystowy).

Lakonicznoge regulacji prawnej, kréra uzywa terminu swynalazek” bez blizszego
okreslenia, o jakie rozwiazanie w istocie chodzi — wywota¢ moze watpliwosci co do za-
ﬁrelsu t€g0 pojecia. Jak bowiem trafnie zauwaza doktryna: ,Ustawodawca polski nie zde-

Mowat pojecia samego wynalazku, a tylko wyréinit w komentowanym artykule [to jest
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art. 24 p.w.p. — M.B., A.K.] wezsza grupe wynalazkéw, mianOWiCic ety kté_re Moze
zosta¢ udzielona ochrona patentowa. Ustawodawca uczynil to ?rz,ez WSka’Zame cech,
ktérymi musi charakreryzowac sic wynalazek, aby mctgla na niego zo,stac udzielon,
ochrona patentowa. W doktrynie okreéla si¢ t¢ grupg mianem wynalazkéw patentowa).
nych (nadajacych sig do opatentowania)”l- ; :

Czy zatem termin  wynalazek”, uzyty w art. 2_2 ust. 1 p.w.p., nalezy Utozsamia¢
z pojeciem wynalazku patentowalnego w rozumieniu Ell.'t. 24 p.w.p., Sfanofvlqcego, &
,Patenty s3 udzielane — bez wzgledu na dziedzing techniki — na wynalaz.k:, ktére sq nowe,
posiadaja poziom wynalazczy i nadaja si¢ do przemystowego stosowania ? .

Whrew pozorom, odpowiedz nie jest tarwa. Odrzucié nalezy z pewnoscig prébe po-
wiazania terminu ,wynalazek” w rozumieniu art. 22 ust. 1 p.w.p. z pojeciem ,samego
wynalazku”, skoro pojecie to nie sostalo w ustawie zdefiniowane. Rekonstrukcji terminy
,wynalazek” wystepujacego w art. 22 ust. 1 p.w.p. poszukiwaé zatem przyjdzie na drodze
analizy treéci zaréwno art. 22 ust. 1, jak i art. 24 p.w.p.

Pierwszy ze wspomnianych przepisow wymienia dwie grupy podmiotéw, zobowiz-
zanych do wyplaty twércy wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku. Pierwsza grupe
stanowia przedsicbiorcy, ktérym przystuguje prawo do uzyskania patentu — odpowiednio
na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 21 p.w.p. Druga grupa obejmuje przedsigbiorcéw,
keérym przystuguje prawo korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p.

W przypadku pierwszej z wyréznionych grup nie budzi watpliwosci, ze wynagro-
dzenie, do wyptaty ktérego przedsigbiorca jest zobowiazany, dotyczy wynalazku patento-
walnego, skoro jako podmiot zobowiazany art. 22 ust. 1 p.w.p. wskazuje przedsicbiorce,
ktéremu przystuguje prawo do uzyskania patentu.

W odniesieniu do drugiej grupy przedsigbiorcéw, sytuacja jest o tyle trudniejsza, z¢
wart. 11 ust. 5 zd. 1 p.w.p. brak odwolania do prawa przedsig¢biorcy do uzyskania paten-
tu. Wymieniony przepis ogranicza si¢ do wskazania, iz: ,W razie dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego przez twéreg przy pomocy przedsigbiorcy,
przedsiebiorca ten moze korzystaé z tego wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru prze-
mystowego we wlasnym zakresie”.

Autorzy niniejszego opracowania w pelni podzielaja poglad wyrazony w doktrynie,
zgodnie z ktérym: ,Interpretacja art. 22 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 5 zd. 1 PrWiPrzem
[Prawo wiasnosci przemystowej — M.B., A.K.] — budzi watpliwosé, czy prawo do Wy~
nagrodzenia powstanie takze w wypadku korzystania z wynalazku dokonanego Py
pomocy przedsi¢biorcy, gdy wynalazek ten nie ma zdolnoéci patentowej, a Wige nie
istnieje prawo do uzyskania patentu. Z literalnego brzmienia przepisu mozna bytoby
wnosic, ze tak, ale z drugiej strony jest to sprzeczne z systematyka art. 11 PriPrzem:
ktéry odnosi sig do prawa do uzyskania patentu, a wiec dotyczy uprawnier tWOrcY
wynalazku patentowalnego, z tego wzgledu wydaje si¢ zasadne przyjecie, ze prawo do
:zuasrodmia dotgczy jedynie sytuacji, w ktérej dokonano wynalazku nadajaceg® sig
lo opatentowania™.

; ; ; el w . iski, Warszawa 2014, s. 195.
* Prawo whasnosci..., s. 178-179. i1 ,



Zdolnos¢ patentowa wynalazku jako przestanka nabycia przez jego tworcg prawa...

Czy aprobata dla powyzszej konstatacji musi prowadzi¢ do wniosku, ze wystgpu-
ic petna tozsamos¢ pojecia ,wynalazek patentowalny” zrekonstruowanego na gruncie
art. 22 ust. 1 p.w.p. oraz w oparciu o art. 24 p.w.p.? Przeciwko takiemu zalozeniu przema-
wia odmienny charakter obu unormowan. O ile regulacja przewidziana w art. 24 p.w.p.
dotyczy w istocie prawa w znaczeniu roszczenia o udzielenie patentu na skonkretyzowany
przedmiot zgloszenia, dokonanego w okredlonym czasie i w okreslonych okolicznodciach
w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, o tyle w art. 22 ust. 1 p.w.p. brak
wskazanej wyzej konortacji.

Uzyte w art. 24 p.w.p. pojecia ,nowosci” oraz ,,poziomu wynalazczego”, ktére spet-
nia¢ winien wynalazek, zostaly blizej okreslone w przepisach po nim nastgpujacych,
a mianowicie w art. 25 oraz art. 26 p.w.p. poprzez odwolanie si¢ do stanu techniki,
dotyczacego przedmiotu konkretnego, ktérego zgloszenia dokonano w Urzgdzie Patento-
wym. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 2 p.w.p.: ,Przez stan techniki rozumie sig wszystko
to, co przed datg, wedtug ktérej oznacza sig pierwszeristwo do uzyskania patentu, zostato
udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez
stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb”.

Gdy art. 22 ust. 1 p.w.p. méwi o prawie do uzyskania patentu, w zaden sposéb nie
odwoluje si¢ do ,daty, wedtug ktérej oznacza si¢ pierwszeristwo do uzyskania paten-
w”, czyniac otwartym zagadnienie, jaka datg nalezy uzna¢ za miarodajng przy ustala-
niu zdolnosci patentowej wynalazku, za korzystanie z ktérego jego twércy przystugiwac
ma wynagrodzenie. W pewnym uproszczeniu mozna powiedzieé, ze w sytuacji opisanej
wart. 22 ust. 1 p.w.p. wynalazek nie ma jeszcze, a przynajmniej nie ma zazwyczaj, Swo-
iej daty, wedtug ktérej oznacza si¢ pierwszefistwo do uzyskania patentu, w rozumieniu
art. 25 ust. 2 w zwigzku z art. 24 p.w.p.

W art. 22 p.w.p. brak bezposrednich wskazéwek pozwalajacych na rozstrzygnigcie
dylematu, jaki wplyw na prawo do wynagrodzenia naleznego twércy wynalazku maja:
zgloszenie wynalazku do ochrony patentowej przez uprawnionego przedsi¢biorcg, prze-
bieg postgpowania zgloszeniowego oraz jego rezultat, czyli podijecie przez Urzad Paten-
towy RP decyzji o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 1 p.w.p.), waglednie o odmowie jego
udzielenia (art. 49 ust. 1 p.w.p.).

Ostatnig chronologicznie regulacja prawna, ktéra w miarg jasno okreélata relacje po-
miedzy postepowaniem zwigzanym z wyplata twércy wynalazku naleznego mu wynagro-
dzenia a postepowaniem przed Urzedem Patentowym w sprawie udzielenia na dany wy-
nalazek ochrony patentowej, byla ustawa z 19.10.1972 1. o wynalazczoéci (Dz.U. Nr 43,
poz. 272 ze zm.) — dalej u.o.w.

Nalezy doda¢, ze owa w miarg jasna regulacja ograniczona byta do wynagrodzenia
za wynalazek pracowniczy, to jest taki wynalazek, w odniesieniu do ktérego prawo do
uzyskania patentu przystugiwato jednostce gospodarki uspolecznionej z uwagi na fakt
dokonania wynalazku w wyniku zlecenia lub przy pomocy jednostki gospodarki uspo-
fecznionej albo przez pracownika tej jednostki w zakresie jej dziatalnosci i w zwigzku
z jego zatrudnieniem w tej jednostce (art. 20 ust. 1 w.o.w.).

Co do zasady, wynagrodzenie ustalone wedtug regut dotyczacych wynalazkéw wypta-
cane bylo po uzyskaniu ochrony patentowej. Sytuacj prawna twércy przed udzieleniem
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patentu okreslat art. 97 ust. 1 w.o.w., stanowiac, ze: ,Do czasu opatentowania pracyy,.
niczego wynalazku wyplaca si¢ twércy tymczasowe wynagrodzenie wedlug zasad Przew.
dzianych dla wynagrodzeri za projekty racjonalizatorskie. Tymczasowe Wynagrodzeni
potraca sig z wynagrodzenia wyplaconego za wynalazek™.

Od powyiszej reguly ustawa o wynalazczoéci wprowadzala dwa istotne wyjaglg.
Zgodnie z art. 97 ust. 2 u.o.w.: ,Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ w przypadkach okres.
lonych w art. 93 ust. 4 i art. 94 ust. 4”. Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 4 w.ow: 7,
pracowniczy projekt wynalazczy moie byé takze ustalone na podstawie przewidywanych
efektéw wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie zawartej migdzy twoércy a jed.
nostka gospodarki uspotecznionej, w ktérej projekt przyjeto do stosowania”. Stosownie
do art. 94 ust. 4 w.o.w.: ,Przepisy dotyczace wynagrodzenia za wynalazek stosuje sie
odpowiednio wredy, gdy projekt majacy cechy wynalazku pracowniczego nie zostat z¢
wzgledéw gospodarczych zgloszony w Urzedzie Patentowym w celu uzyskania patenur’,

W obu wskazanych wyzej przypadkach (tj. uregulowanych w art. 93 ust. 4 o
w art. 94 ust. 4 u.o.w.) nalezato dokona¢ wyplaty pelnego wynagrodzenia ustalonego
wedlug zasad przewidzianych dla wynagrodzen za wynalazki.

Unormowanie dotyczace zwiazku pomigdzy wynagradzaniem za wynalazki a ich
ochrong patentows dopetnione zostato przez art. 95 u.o.w., stanowiacy, iz: ,, Wynagrodze-
nie za pracowniczy wynalazek przystuguje takze wowczas, gdy patent wygast na skutek
zrzeczenia si¢ go lub zalegania z optara (art. 67 ust. 1)”.

Warto réwniez wspomnied, iz w éwczesnym systemie prawa wynalazczego brak bylo
regulacji wylaczajacej twércg od udziatu w postgpowaniu zgloszeniowym przed Urzgdem
Patentowym w charakrerze strony.

W ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej zrezygnowano z bezposredniego uregu-
lowania zagadnieri dotyczacych relacji pomigdzy prawem twércy do wynagrodzenia za
wynalazek a jego ochrong patentowa.

Zrezygnowano takze z okreélenia tej relacji poprzez co najmniej ustalenie przez
Urzad Patentowy RP w decyzji warunkowej o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 2 w zw.
z ust. 1 p.w.p.), ze zgloszone rozwiazanie spetnia ustawowe warunki wymagane do uzy-
skania patentu. Brak bezposredniego unormowania powyzszych kwestii czyni otwartym
pytanie o zaleznos¢ (wzglednie brak zaleznosci) pomigdzy postgpowaniem zmierzajacym
do ustalenia, czy dane rozwigzanie spetnia kryteria wynalazku rozumiane jako przestanka
przyznania twércy prawa do wynagrodzenia, a postgpowaniem przed Urzgdem Patentor
wym RP zmierzajacym do ustalenia, czy dane rozwigzanie spefnia warunki wymagane do
udzielenia patentu.

Za zaleznoscia obu postgpowari przemawia pozornie ten sam przedmiot ustalef,
mianowicie kwestia zdolnosci patentowej rozwiazania, za ktére twércy przystugiwac mé
stosowne wynagrodzenie, wzglednie na ktére podmiotowi uprawnionemu ma zostat
przyznana ochrona patentowa.

Za niezaleznoscia obu postgpowar przemawiaja natomiast nastgpujace argumenty*
- 1) Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, przystugujace na podstawie art 1
- ust. 3 pwp. pracodawcy lub zamawiajacemu, nie musi by¢ realizowane pop™
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Zdolnosé patentowa wynalazku jako przestanka nabycia przez jego twé o
ZeZ idree prawa...

I’rd’t‘ l.}fh\'vca_ moie.wbraé dr.og?- ochrony wynalazku poprzez utrzymanie go w pouf-
nosci jako f‘”erﬁmcy 'P"fod“@blm’srwa W rozumieniu art. 11 ustawy z 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r, poz. 1233). W takim przy-
Patiku fdolnoéé patentowa wynalazku nie bedzie, z natury rzeczy, przedmiotem we-
f)’hl““_:]' w toku postgpowania zgloszeniowego przed Urzgdem Patentowym RP.

2) W kazdym z g i anych przypadkéw nalezy przyja¢ réine daty, wedtug k-
rych ustalana bedzie zdolnoéé patentowa wynalazku, W przypadku postgpowania
2gloszeniowego przed Urzedem Patentowym RP miarodajng bedzie data pierw-
szefistwa, a zatem data zgloszenia wynalazku w Urzedzie Patentowym RP (art. 13
ust. 1 p.w.p.), data zgloszenia zagranicznego na zasadach okreflonych w umowach
migdzynarodowych (art. 14 p.w.p.), wzglednie data wystawienia wynalazku na wy-
stawie migdzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej (art. 15 ust. 1 p.w.p.).

W przypadku gdy ustalenia w przedmiocie zdolnosci patentowej wynalazku dokony-
wane s3 na potrzeby zwigzane z wynagradzaniem twércy wynalazku, winna byé przy-
jeta data wezesniejsza. Zgodzi¢ nalezy sig ze stanowiskiem wyrazonym w doktrynie,
iz zdolnos¢ patentow wynalazku nalezy ustalaé ,na moment przekazania wynalazku
pracodawcy lub zamawiajacemu. Jesli w dacie przekazania wynalazek spetnia wszyst-
kie warunki wymagane do jego opatentowania, a wigc w tym momencie istnieje
prawo do uzyskania patentu, to péiniejsze wygasnigcie tego prawa lub jego zreali-
zowanie nie wplywaja na prawo twércy do wynagrodzenia, zaleine s bowiem od
dziatari pracodawcy (zamawiajacego, przedsi¢biorcy)™.

3) Prawna regulacja wyznaczajaca przebieg postgpowania zgloszeniowego przed Urzg-
dem Patentowym RP nie uwzglednia interesu prawnego wynalazcy w zakresie doty-
czacym dokonania poprawnych ustaleni co do zdolnosci patentowej wynalazku jego

autorstwa.
Zgodnie bowiem z art. 235 ust. 2 p.w.p. — ,Strong W postgpowaniu przed Urzgdem
Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestra-
ji jest zgtaszajacy”. W orzecznictwie i w doktrynie utrwalony jest poglad, iz: ,Przepis
art. 235 ust. 2 PrW1Przem powinien by¢ interpretowany w ten spos6b, ze status stro-
ny w postepowaniu przed UPRP w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji przystuguje wylacznie zgaszajacemu, czyli podmiotowi, kté-
ry we wlasnym imieniu ubiega si¢ o uzyskanie wskazanych praw wylacznych. Status
strony w takim postgpowaniu nie bgdzie zatem przystugiwal m.in. twércy wynalazku
niebedacemu réwnoczesnie zgtaszajacym”™.
A zatem wszelkie gwarancje procesowe w zakresie obrony interesu prawnego, w tym
prawo do wystuchania, do zajecia stanowiska co do zebranych dowodéw i mate-
rialéw mogacych $wiadezy¢ o braku zdolnosci patentowej wynalazku przystuguja
zgtaszajacemu. Pozbawiony tych gwarancji jest nato jiast tworca, chociaz to wynala-
zek jego autorstwa jest przedmiotem postgpowania zgtoszeniowego przed Urzgdem
Patentowym RP. |

* Prawo wlasnodti..., s. 179,
* Prawo whasnosci..., s. 162.
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4) Terminy wyplaty wynagrodzenia za wynalazek okreslone w art. 22 ust. 4 p.w,p, Po-
wigzane s ze zdarzeniami polegajacymi na uzyskaniu przez przedsigbiorce korzys;

z wynalazku, zwlaszcza pierwszych korzysci, w zaden natomiast spos6b nie nawigzyj,

do przebiegu postgpowania zgloszeniowego przed Urzgdem Patentowym RP, anj (¢;

do dokonywanych w jego toku ustales w przedmiocie zdolnosci patentowej wyng.

lazku. Zgodnie z art. 22 ust. 4 p.w.p:: ,Caloé¢ wynagrodzenia wyplaca si¢ najpe;.

niej w terminie dwéch miesigcy od dnia uzyskania pierwszych korzysci z wynalazky,

wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego. W przypadku wyplaty wynagrodze-

nia w czesciach jego pierwsza czeé¢ wyplaca sig w terminie, o ktérym mowa w zdaniy
poprzednim, a pozostale czgéci — naj pbzniej w terminie dwdch miesigey po uplywie
kazdego roku, jednak w terminie nie dtuiszym niz 5 lat, liczac od dnia uzyskania
pierwszych korzysci”.

Nie ma jednak zadnych podstaw, aby wymagalno¢ roszczenia o wynagrodzenie,
a dokladniej o cato$¢ wynagrodzenia wzglednie o jego poszczegblne czesci przesunaé
poza terminy wskazane w art. 22 ust. 4 p.w.p- Brak réwniez podstaw, aby w okresie
poprzedzajacym zakoficzenie postgpowania zgloszeniowego przed Urzgdem Paten-
towym RP dokonywaé wyptat w wysokosci zmniejszonej, na ksztatt wynagrodzenia
tymczasowego znanego z art. 97 ust. 1 w.o.w.

Trudno takze oczekiwaé, aby racjonalnie dziatajacy przedsigbiorca odroczyt termin
wdrozenia wynalazku do czasu zakorficzenia postgpowania zgloszeniowego przed
Urzedem Patentowym RP.

5) Rozwiazaniem alternatywnym wzgledem rozstrzygni¢¢ w przedmiocie zdolnosci
patentowej wynalazku dokonywanych przez Urzad Patentowy RP w toku po-
stgpowania zgloszeniowego moga by¢ ustalenia w toku postgpowan sadowych
w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, dokonywane z reguly
przy udziale bieglych, wzglednie ustalenia dokonywane samodzielnie przez przed-
sicbiorcéw zobowiazanych do ustalenia i wyptaty wynagrodzenia na rzecz tworcy
wynalazku.

- Zdecydowanie za niezaleznoécia ustaleri w przedmiocie zdolnosci patentowej wyna-

lazku jako przestanki powstania po stronie twércy prawa do wynagrodzenia za korzysta-

nie z jego wynalazku przez uprawnionego przedsigbiorce oraz rozstrzygnigé w przedmio-
cie zdolnosci patentowej wynalazku dokonywanych przez Urzad Patentowy RP w toku
postgpowania zgloszeniowego wypowiedziat si¢ Sad Najwyzszy w wyroku z 8.01.2020 .,

II PK 173/19.

Podstawa rozstrzygnigcia Sadu Najwyzszego byt nastepujacy stan faktyczny.
Powéd dokonal wynalazku w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracys

- $wiadczonej na rzecz pozwanego przedsigbiorcy. Pozwany zglosit wynalazek do Urze-

~ du Patentowego RP. W toku postgpowania zgloszeniowego Urzad Patentowy zawiado-
 mil zglaszajacego, Ze przedmiot zgloszenia nie spetnia wymogu ,nowosci” okreslonego

- wart 241 25 p.w.p. Jako braku nowosci Urzad Patentowy wskazat opis wzoru
uzytkowego zgloszonego uprzednio przez pozwanego przedsibiorce, ktrego wsp6hwor-

byly te same osoby, kidre dokonaly nastepnie wynalazku, stanowigcego praedmict

i“'-’\ﬁt
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Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia odiozyl je do akt, nie informujac o tym
ani wspolowdreow wynalazku, ani rzecznika patentowego, ktéry opracowal zgloszenie
wynalazku. W tej sytua-cji.Urzqd Patentowy odméwit udzielenia patentu na wynalazek,
Prz}:mczajqc w uzasadnieniu decyzji te same argumenty, ktére podat uprzednio w zawia-
domieniu 0 braku przestanek do udzielenia ochrony patentowe;.

Twérca o odmowie udzielenia ochrony patentowej dowiedzial sig, przegladajac stro-
ne internetowa Urzgdu Patentowego, kiedy to z uwagi na uptyw czasu bylo juz za péZno
na zakwestionowanie decyzji w postgpowaniu przed Urzgdem.

Rzecznik patentowy, do ktérego twérca zwrécit sie o wydanie opinii na temat zasad-
noci stanowiska Urzedu Patentowego, opracowal ekspertyze, w ktérej wyrazit stanowi-
sko, iz uwagi Urzedu i odmowa udzielenia patentu byly bezzasadne, a samo rozwiazanie
spetnito warunki do uzyskania patentu.

Sad Okregowy, do keérego twérca wynalazku skierowal pozew o wynagrodzenie za
wynalazek, nie znalazt podstaw do zakwestionowania ekspertyzy rzecznika patentowego
i uznat, ze zostaly spelnione przestanki do przyznania twércy wynagrodzenia za korzy-
stanie z wynalazku.

Wyrok Sadu Okregowego zostal zaskarzony przez pozwanego przedsigbiorce do
Sadu Apelacyjnego, ktéry wydal wyrok diametralnie odmienny od wyroku sadu pierw-
szej instancji. Sad Apelacyjny uznal mianowicie, ze: , Wynagrodzenie twércy wynalazku,

0 jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 powolywanej ustawy przystuguje wéwczas, jezeli pro-
jeke zostat uznany za wynalazek i uzyskat ochrone patentowa, albowiem to w postgpowa-
niu o udzielenie patentu przeprowadzone jest badanie, czy zgloszony wynalazek spetnia
okre$lone przestanki wymagane do uzyskania patentu. [...] Urzad Patentowy odméwit
udzielenia patentu na wynalazek z uwagi na niespelnienie wymogu nowoséci i decyzja jest
prawomocna. Sad cywilny jest nig zwigzany i nie jest uprawniony do samodzielnego ba-
dania, czy zgloszone rozwigzanie posiadalo cechy pozwalajace na przyjecie, ze posiadato
ono zdolno$é patentows. Sad nie moze zakwestionowa¢ tej decyzji, w szczegélnosci pod
wzgledem jej merytorycznej zasadnosci i jest nig zwigzany nawet wéwczas, gdy w ocenie
sadu decyzja ta jest wadliwa”.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego twoérca (powdd) wni6st skarge kasacyjna, ktéra
w znakomitej czeéci zostala uwzgledniona przez Sad Najwyzszy. Istotne fragmenty wyro-
ku Sadu Najwyzszego zostaja przytoczone ponizej:

,Bledne 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 wlasnosci przemystowej. Jezeli strony nie uméwily si¢ inaczej, to pracownik jako
twérca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezaleznie
od ochrony patentowej uzyskanej na wynalazek przez przedsigbiorcg (art. 22 w zwiazku
zart. 8 ust. 1 pke 2 i art. 11 ust. 3 ustawy prawo wlasnosci przemystowej).

[...] s st | & |
Wynik postepowania o udzielenie ochrony patentowej nie jest ani warunkiem zawie-
szajacym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, ani przestanka niweczaca

' cyzji negatywnej iajacej udzielenia patentu). Prawo do

e’ (’ mawia]
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i zalezy od korzysci przedsigbiorcy z wynalazku. Wowczas stosunek zobowigzaniowy po.
wstaje z mocy prawa (art. 22 ust. 1 i 2 ustawy prawo wlasnosci przemystowej). Pracownik
moze dochodzié wynagrodzenia za korzystanie jego wynalazku w trybie postgpowania
cywilnego (art. 284 pkt 4 ustawy prawo whasnosci przemystowej).

[..]

Odrebnym postgpowaniem jest sprawa o objecie wynalazku ochrona patentows,
Strong w postgpowaniu w sprawie uzyskania patentu jest tylko zglaszajacy, a w tym przy-
padku pozwany przedsigbiorca — art. 235 ustawy prawo wiasnosci przemystowej. Czym
innym jest indywidualne (prywatne) prawo twércy do wynagrodzenia za korzystanie
7 jego wynalazku (rozwigzania). [...] Patent nie zmienia rozwigzania technicznego, ktére
przedsigbiorca stosuje i pozwala uzyskac korzyéci, tylko okresla jego ochrong.

[...]

Odrebnosé prawa do wynagrodzenia od ochrony patentowej potwierdza réwniez
ustawowa regulacja dotyczaca wynagrodzenia, czyli z art. 22 ust. 4 ustawy prawo wlasno-
éci przemystowej. Zgodnie z nia, calos¢ wynagrodzenia wyplaca si¢ najpoinicj w termi-
nie dwéch miesiecy od dnia uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku. W przypadku
wyplaty wynagrodzenia w czgSciach jego pierwsz czesc wyplaca si¢ w terminie, o kto-
rym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostale czgéci — najpdzniej w terminie dwach
miesiecy po uplywie kaidego roku, jednak w terminie nie dluzszym niz 5 lat, liczac od
dnia uzyskania pierwszych korzysci. Mozna zatem zauwazy¢, ze postepowanie o ochrong
patentows z reguly nie jest krétkie i jak wskazano jego wynik nie decyduje o prawie do
wynagrodzenia. Zalezy ono od korzysci z wynalazku. Prawo to jest ograniczone jedynic
wskazanym terminem pierwszych korzysci (takze przed terminem 5 lat), a nie zglosze-
niem do urzedu patentowego. Oznacza 1o, ze na podstawie art. 22 ustawy prawo wha-
snosci przemystowej wynagrodzenie moie byé wymagalne przed opatentowaniem, czyli
wynagrodzenie jest prawem samodzielnym (niezaleznym) od prawa do opatentowania
(art. 11 ust. 3 i art. 22 ustawy prawo wlasnosci przemystowej)”.

.W ocenie autoréw niniejszego opracowania, zaprezentowany wyzej wyrok Sadu
Najwyzszego ma charakter przelomowy, gdy skonfrontowaé go z wyrazanym wezesniej
w orzecznictwie sadowym pogladem opartym na zalozeniu, ze sad cywilny jest zwiazany
decyzja administracyjng Urzedu Patentowego w przedmiocie braku zdolnosci patentowej
rozwiazania i nie moze prowadzi¢ whasnego postgpowania dowodowego na okolicznost
przeciwna.

Stanowisko oparte na takim zatozeniu przyjat Sad Najwyiszy — Izba Pracy, Ubez-
pieczeti Spotecznych i Spraw Publicznych w wyroku z 9.09.2015 ., 1l PK 137/14.
Zd.a.nl:m Sadu Na jwyiszege »s3d jest zwigzany decyzjg administracyjng pochodzaca od
whasciwego organu (Urzad Patentowy RP), wydang w przewidzianym trybie — stosownie
do kompetencji wskazanego organu administracji — i na podstawie obowiazujacego pra-
wa. Sady w rozpoznawanej sprawie byly zwiazane ustaleniami dokonanymi przez Urzad

sy mlorcsic podtaw wnicwalasienin procdmiosoiweg: parenouy Wepyen sikics®
widlowe jest stanowisko zaskarzonego wyroku, 7e Sad nie mog} czynic ustales od




dolnosé patentowa wynalazky jako pr: :
Zhonoh yratacts, jako preestanka nabycia prees jego twirce prawa...

;I:}\f :;n :kll::’ ::\r:t: :*: ;i'“OSC PorCR R rdorie decyzji Urzgdu Patentowego, ktérg sad
W n‘n1‘c3\.\.rlon}’f_“‘kP0przc(‘jnio wyroku z 8.01.2020 r., II PK 173/19 Sad Najwyiszy,

prEyjmujRc SAACIAS Odmlem:‘e’ dopuszczajace prowadzenie przez sad cywilny rozpo-
znajacy _-;p’r’av‘fq (6] W).«'nagrf)dzcmc nalezne wynalazcy — postgpowania dowodowego na
ﬂkoiic?.m').'ic, ze rozwigzanie powoda nosi cechy wynalazku, z pewnoécig nie dopuscil sig
naruszenia art. 2§ 3 KOdEkS.U postgpowania cywilnego, wylaczajacego z drogi postgpo-
wania sadowego sprawy cywilne, gdy przepisy szczegblne przekazujg je do wladciwosci
i nnych organéw.

Do wylacznej kompetencji Urzgdu Patentowego RP nie nalezy bowiem dokonywa-
nie ustalert w przedmiocie zdolnosci patentowej wszelkich rozwiazah w sposéb abstrak-
cyjnys oderwany od postgpowania zgloszeniowego, prowadzonego w celu rozpatrzenia
zasadnosci udzielenia patentu na zgloszone rozwiazanie.

Kompetencja Urzgdu Patentowego RP jest w tym zakresie ograniczona, zgodnie bo-
wiem z art. 261 ust. 2 pkt 1i 2 p.w.p. — do zadari Urzedu Patentowego nalezy przyjmo-
wanie i badanie zgloszeri dotyczacych wynalazkéw, a takze orzekanie w sprawach udzie-

lania patentéw.

Przyjeta przez Sad Najwyzszy w wyroku z 8.01.2020 ., II PK 173/19 wykladnia
przepiséw p.w.p. dotyczacych wynagradzania twércéw wynalazkéw za ich wykorzysta-
nie przez uprawionych przedsi¢biorcéw zapewnia ochrong interesu prawnego tworcow
w przedmiocie poprawnego ustalenia zdolnosci patentowej ich wynalazkéw w sytuacji,
gdy ich niewatpliwy interes prawny w tym zakresie pozbawiony jest ochrony w toku po-
stepowania zgtoszeniowego przed Urzgdem Patentowym RP. Powyzszy wyrok Sadu Naj-
wyiszego zastuguje, w ocenie autoréw niniejszego opracowania, na aprobatg, uwzglednia
bowiem postulat szczegblnej ochrony strony stabszej ekonomicznie, kt6ra z reguly jest
twérca wynalazku wobec przedsigbiorcy.

W tym miejscu przypomnie¢ wypada unormowanie przewidziane w art. 294 pw.p.,
nakazujace w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku — odpowiednie sto-
sowanie przepiséw ustawy — Kodeks postgpowania cywilnego dotyczacych postgpowania
w sprawach o roszczenia pracownikéw.

Zwrbci¢ nalezy uwagg na rozny przedmiot obu postgpowari — postgpowania zglosze-
niowego przed Urzgdem Patentowym RP oraz postgpowania cywilnego o zaplatg wyna-
grodzenia za wynalazek.

Przedmiotem pierwszego z nich jest rozpatrzenie zgloszenia wynalazku w celu
uzyskania patentu (art. 31 ust. 1, przepisy Rozdziatu 3 w Dziale 11 Tytutu II, art. 235
ust. 2 p.w.p.). Przedmiotem drugiego z postgpowar jest rozpoznanie Sprawy 0 Wynagro-
dzenia za korzystanie z wynalazku (art. 284 pkt 3 pw.p.). W kazdego ze wska-
zanych wyzej postgpowar wlasciwy organ (Urzad Patentowy wzglednie sad powszechny)

dokonuje, przy udziale stron danego postgpowania, ustaler na okoliczno$¢, czy spetnio-
ne z0staly przestanki udzielenia patentu waglednie zasadzenia naleznego tworcy wyna-
grodzenia. Przestankg podjecia przez Urzad Patentowy RP decyzji o udzieleniu patentu
jest ustalenie przez tenze organ, ze przedmiot zgloszenia spelnia usta.wowewarunkl WY
magane do uzyskania patentu (art. 52 ust. 1 p.w.p.). Ustalet w P.‘""ﬁ-'e«ztiﬂl.noéci
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wy RP dokonuje na potrzeby postgpowania W sprawie udzie.

paten tOWej Urzad Patento

i : ia jest dokonani
lenia patentu: _ . o0 TWOLCY wynagrodzcma jest anie prye,
Przestanka zasadzenia nalezneg - podstawie wszechstronnego rogzy .?_i

\ rzekonania X :
powszechny wed‘!;g wlasnego P ksu postgpowania cywilnego) ustalenia, 3. R
zebranego materiaitt

233 § 1 Kode _ \ :
DA orzys[an(: l;mz pozwanego przedsiqb:orcq spelnilo wymogi wynalazky

wigzanic WY’ :

dai&]?;go si¢ jzaogz‘:;;j:’;";;;; patentowego RP © od.mowic’udziclenia patentu stangy,

d kunv:Z::uurzqdowy w rozumieniu art. 244 § 1 k.p-cos ktor?r p_odlega ocenie w el

vs: rzekonania sadu (art. 233 § 1 kpc)s 2 uwzglqdljucmer'n specytiki dowody

asnego p keory korzysta wprawdzie z domniemania zgodnosci z pray,.

» dokumentu urzgdowego : o
da w odniesieniu do tego, €O zostato w nim urzgdowo zaswiadczone (art. 244 § 1 kp,c),

ale domniemanie to moze by¢ obalone dowodem przeciwnym. .

W szczegdlnosci dopuszczalne jest podniesienie przez powoda (tworce wynalazky) -
w trybie art. 252 k.p.c. — zarzuti, se zawarte w decyzji Urzedu Patentowego RP usta.
lenia co do braku zdolnosci patentowej wynalazku s3 niezgodne z prawdy oraz zlozenie
whiosku o dopuszczenie przez sad dowodu na powyzsza okolicznosc.

Na koniec warto odnieé¢ si¢ do podnoszonej W doktrynie argumentacji, ze w sytua-
cji, gdy ochrona patentowa nie zostanie przyznana przedsigbiorcy uprawnionemu do jej
uzyskania, wzglednie udzielona ochrona wygasnie albo w inny sposéb zostanie unice-
stwiona, obciazanie przedsigbiorcy obowiazkiem wyplaty wynagrodzenia na rzecz tworey
wynalazku stawialoby go, w sposéb nieuzasadniony, w sytuacji gorszej niz ta, ktora jest
udzialem innych przedsigbiorcéw, ktérzy moga swobodnie korzysta¢ z wynalazku pozba-
wionego ochrony patentowej.

ITOWYM argumentacj¢ nalezy, zdaniem autoréw niniejszego opracowania, uznac
Sx’;‘::ﬁ- ‘l’i z’; fﬂg‘sw odwotaé si¢ mozna do trafnego wywodu Michala du Valia
Pomocég; - v:i. usltl. 3 i5 oriz art. 21 p.w.p. sf_ormulowal teze, 7e zwskazany krag
W szczegblnosci inlﬁtﬁmi: wl);,lg 0 "‘{Ynagmdzcn{a twércy ma charakter zamkaigt
rozwiazasi nie s3 zobowiazane Z) A a0 lega.!me lub nielegalnie — z chronionych

Pomigdzy twércy wynalukl:pﬂmema t.eg? swisdercnia™®,

wart. 11 ust. 3i 5 Orai art. 21 p;_Pl?r::;d::qb‘:?rc"t z kregu .podmiotéw wskazanych
w proypadicy fnnych podmistéw, kibre kap ety 1o clatjacsrgdiaitin e
nalazku. Dlatego nie mozna zasadni l:ZYsta]a‘ — legalnie bad# nie — z danego Wy
wskazanych w powotanych wyie o _P°f0W0W36 sytuacji prawnej .pmdsiqbiorcéw
ey yeh wyze) przepisach (tj. art s &

keérych spoczywa obowiazek wypla . j-art. 11 ust. 3 i 5 oraz art. 21 p.w.p»™
innych przedsi¢biorcéw, nie “ﬂleiqcytihw:iomy na.le‘inego mu wynagrodzenia) z sytuacid
nych do wyplaty W’Ynagfodzen-ia.naleinegz ﬁkﬂh}tego krggu podmiotéw zobowids

rcy wynalazku.

* M. du Vall, Praso V
? patentowe, Warszawa 2008, 5. 218,
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