Sygn. akt XII C 1012/15

WYROK WSTEPNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2017 .

Sad Okregowy w Poznaniu Wydzial XII Cywilny

w skladzie:

Przewodniczacy SSO Maria Prusinowska

Protokolant p.o. stazysty Justyna Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2017 r. w P.

sprawy z powddztwa L. S. reprezentowanego przez rzecznika patentowego Z. K.
przeciwko (...) Spotka Akcyjna z siedziba w P.

o zaplate

uznaje roszczenie powoda o zaplate za usprawiedliwione co do zasady.
SSO M. Prusinowska

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 kwietnia 2015 r. sprecyzowanym w pi$mie z dnia 2 lipca 2015 r. powod L. S. domagal sie zasadzenia
od pozwanego (...) S.A. z siedziba w P. kwoty 49.600 zl z tytulu korzystania z wynalazku pt. ,(...)” w okresie 1 stycznia
2008 r. do chwili zloZenia pozwu z czego:

-za 2008 . 5.000 zl,
-7a 2009 1. 8.000 1z},
-7a 2010 . 10.000 zl,
-7a 2011T. 16.000 zl,
-za 2012 1. 10.600 z}

wraz z odsetkami za op6znienie wyplaty wynagrodzenia od dnia 5 maja 2012 r. od kwoty 39.000 zl i od 1 marca
2013 1. od kwoty 10.600 z} oraz zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztow postepowania wedlug norm
przepisanych. W uzasadnieniu powdd wskazal, ze w okresie swej pracy u pozwanego dokonat licznych wynalazkow i
wzordéw uzytkowych, w tym razem z inz. B. Z. wynalazku pt. ,,(...)”, ktory zostal przez pozwana spoétke zgloszony do
Urzedu Patentowego RP pod numerem P. (...) w dniu 21 listopada 2002 r. W dniu 2 lutego 2009 r. Urzad Patentowy
RP zawiadomil zglaszajacego — pozwanego ze przedmiot zgloszenia nie spelnia ustawowych wymogéw nowosci.
Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia odlozyt je do akt, nie informujac o tym fakcie wspoltworcow wynalazku
ani opracowujacego zgloszenia rzecznika patentowego. W zwiazku z taka postawa zglaszajacego wynalazek, Urzad
Patentowy RP odmoéwil udzielenia patentu na wynalazek przytaczajac te same argumenty co w zawiadomieniu.
Powdd inz. L. S. dowiedzial sie o zaistnialej sytuacji przegladajac strone internetowa Urzedu Patentowego RP juz po
uplywie terminu do ewentualnego wzruszenia decyzji. Pozwany, na wniosek powoda przekazal mu zawiadomienie
i decyzje, po zapoznaniu sie z ktorymi powod stwierdzil, ze ich uzasadnienie jest bledne. Ponadto, stwierdzenia



bezzasadnoSci ustalen (...) dokonal rzecznik patentowy oraz (...) Klub (...) w P. w opracowanej przez siebie ekspertyzie.
Zdaniem powoda pozwany otrzymawszy z Urzedu Patentowego RP informacje o tego rodzaju przeszkodach powinien
odpowiednio zareagowaé, wysylajac do Urzedu Patentowego stosowne wyjasnienia. Jak wskazal dalej powdd,
wynalazek jest stosowany w wodomierzach (...) o §rednicy 80 i 100 mm, zatwierdzonych do produkcji przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Miar. Pierwsza probna partie wodomierzy wykonano w 2007 r. Produkcja na rynek a wiec i
stosowanie rozpoczely sie od 1 stycznia 2008 r. Zdaniem powoda nowo$¢ wynalazku, zakwestionowana przez Urzad
Patentowy RP polega na mozliwosci instalowania w wodomierzach z zastosowaniem wynalazku niezaleznie od ich
$rednicy jednakowego wymiennego organu pomiarowego. Efektem ekonomicznym tego rozwigzania jest mozliwo$¢
wykorzystania tych samych form wtryskowych do produkeji czeéci z tworzyw sztucznych do organéw pomiarowych
zar6wno wodomierzy(...) o Srednicy 50 i 65 mm jak i 80 i 100 mm, jak réwniez zmniejszenie wagi wodomierzy
oraz kosztow ich wykonania. Udzial powoda w dokonaniu wynalazku wynosi 50 %. Ostatecznie pow6d wskazal,
ze wielokrotnie zwracal sie do pozwanego z wnioskiem o polubowne rozwiazanie sporu, okazalo sie to jednak
bezskuteczne.

Dalej powod wskazal, ze w jego ocenie w sprawie powinien mie¢ zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasno$ci przemyslowej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ), ktéry nie wymaga, aby wynalazek stosowany
przez przedsiebiorce, za ktory przedsiebiorca ma obowigzek wyplaci¢ tworcy wynagrodzenie byl opatentowany.
Wystarczajaca podstawa obowigzku wyplaty wynagrodzenia przez przedsiebiorce jest prawo przedsiebiorcy do
korzystania z wynalazku badz prawo do uzyskania patentu.

Powodd podniost rowniez, iz jezeli z przyczyn lezacych po stronie uprawnionego do uzyskania patentu nie uzyskano
patentu twoércy nalezy sie wynagrodzenie lub odszkodowanie w wysoko$ci wynagrodzenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A. z siedzibg w P. wnidslt o oddalenie powodztwa w caloSci oraz o zasadzenie
od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany wskazal, ze powodowi nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
wynalazku, decyzja Urzedu Patentowego co do wynalazku i jej uzasadnienie byly prawidlowe, ekspertyza (...) Klubu
(...) w P. jest niezgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym — pozwany zakwestionowat rzetelnos$c,
prawidlowo$é i moc dowodowa tej opinii w caloSci, korpus nie mial cech nowoéci uzasadniajacych uznanie go
za wynalazek i opatentowanie, nie doszlo do uzyskania efektéw ekonomicznych wskazanych przez powoda, a w
szczegolno$ci do wskazanych oszczedno$ci, udzial powoda w dokonaniu wynalazku wynosi ok. 10 %, a najwyzej 50
% oraz ze wyliczenie wynagrodzenia przez powoda nie jest prawidlowe — zostalo obliczone na podstawie blednych
zalozen i nie powinno powodowi przystugiwaé. Pozwany podniost réwniez brak wykazania roszczenia przez powoda,
brak kompetencji Sadu Okregowego jako sadu powszechnego do badania zgodnoéci decyzji Urzedu Patentowego
ze stanem faktycznym i prawnym oraz z ostrozno$ci procesowej zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego
pozwem.

W pi$mie z dnia 17 lipca 2015 r. pozwany wyrazil zgode na cofniecie powddztwa, co, jego zdaniem nastgpito w piSmie
z dnia 2 lipca 2015 r., wnoszac o zasadzenie zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w czeSci, w jakiej nastapito
cofniecie zadania pozwu, to jest co do odsetek. Pozwany konsekwentnie wni6st o oddalenie powddztwa.

Whioskiem z dnia 22 wrze$nia 2016 r. pozwany domagal sie wylaczenia bieglego sporzadzajacego opinii A. G.
podnoszac, iz biegly naruszyl zasady bezstronno$ci i naruszyt dobra osobiste pozwanej sp6tki.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2017 r. Sad Okregowy oddalil wniosek o wylaczenie bieglego A. G..
Sad Okregowy ustalil, co nastepuje:

Powdd w okresie swej pracy u pozwanego dokonat licznych wynalazkow i wzoréw uzytkowych, w tym razem z inz. B.
Z. wynalazku pt. ,,(...)”, ktory zostal przez pozwanego zgloszony do Urzedu Patentowego RP pod numerem P. (...) w
dniu 21 listopada 2002 1.



Bezsporne, dowdd: potwierdzenie zgloszenia z dnia 21.11.2002 r. (k.11), opis wynalazku wraz z zastrzezeniami
patentowymi i rysunkiem (k. 12-19)

W dniu 2 lutego 2009 r. Urzad Patentowy RP zawiadomil zglaszajacego tj. pozwanego pismem znak (...), ze przedmiot
ww. zgloszenia patentowego nr P. (...) nie spelnia ustawowych wymogoéw nowoéci stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy
z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemystowe;j.

Bezsporne, dowod: zawiadomienie z dnia 2.02.2009 r. (k.20-21)

Jako dowdd braku nowoéci wynalazku Urzad Patentowy wskazal opis wzoru uzytkowego nr (...). ,,(...), zgloszonego
przez (...) S.A. w dniu 22 stycznia 2001 r. (to jest przeszlo rok przez zgloszeniem wynalazku P. (...), wspottworcami
wzoru uzytkowego byli ci sami wspohtworcy co po6zniejszego wynalazku tj. L. S. i B. Z., a opracowujgcym oba zgloszenia
do Urzedu Patentowego RP byl ten sam rzecznik patentowy A. C..

Bezsporne, dowod: zawiadomienie z dnia 2.02.2009 r. (k. 20-21), opis wzoru uzytkowego (k.22-30)

Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia z Urzedu Patentowego o przeszkodach w udzieleniu patentu na wynalazek P.
(...) odlozyl je do akt, nie informujac o tym fakcie wspottworcow wynalazku ani opracowujacego zgloszenia rzecznika
patentowego.

Bezsporne

W zwiazku z taka postawa zglaszajacego wynalazek (pozwanego), Urzad Patentowy, zgodnie z obowigzujaca go
procedura, decyzja z dnia 25 marca 2009 r., znak (...) odmoéwil udzielenia patentu na wynalazek P. (...), przytaczajac
te same argumenty co w zawiadomieniu z dnia 2 lutego 2009 r.

Bezsporne, dowod: decyzja z dnia 25.03.2009 r. (k.31-32)

Powdd inz. L. S. o zaistnialej sytuacji — to jest o odmowie udzielenia patentu na wynalazek P. (...) dowiedzial sie w
grudniu 2009 1., przegladajac strone internetowg Urzedu Patentowego RP, kiedy to z uwagi na uplyw czasu od wydania
decyzji odmownej bylo juz za p6zno na zakwestionowanie decyzji w drodze postepowania przed Urzedem.

Bezsporne

Pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. powod wystapil do pozwanego z prosba o przekazanie mu ww. decyzji Urzedu
Patentowego zastrzegajac sobie prawo do dochodzenia ewentualnych odszkodowan.

Bezsporne, dowod: pismo powoda z dnia 7.01.2010 r. (k.33)

W odpowiedzi na powyzsze pismo pozwany pismem z dnia 8 stycznia 2010 r. przekazal powodowi zawiadomienie i
decyzje Urzedu Patentowego oraz poinformowat go, ze po otrzymaniu ww. dokumentéw zadna korespondencja nie
byla przez niego z Urzedem Patentowym prowadzona.

Bezsporne, dowod: pismo pozwanego z dnia 8.01.2010 . (k. 34)

Po zapoznaniu sie ze stanowiskiem Urzedu Patentowego i majac do niego zastrzezenia powdd zwr6cit sie do rzecznika
patentowego A. C. i do (...) Klubu (...) w P. o wydanie opinii na temat zasadnoS$ci stanowiska (...). Rzecznik
patentowy stwierdzil, ze zastrzezenia (...) sa bezzasadne. (...) Klub (...) w P. opracowal ekspertyze, w ktérej w sposéb
kompleksowy wyjasnil, iz uwagi (...) i odmowa udzielenia patentu na wynalazek nr P. (...) byly bezzasadne.

Bezsporne, dowdd: ekspertyza (...) z dnia 30.12.2014 r. wraz z zalacznikami (k.35-69), zeznania rzecznika
patentowego A. C. (k.189, e-protokél- k. 190 ),

Wynalazek P. (...) jest stosowany w wodomierzach (...)o $rednicy 80 i 100 mm.



Bezsporne, dowod: katalog czeéci zamiennych wodomierzy typu (...) (k. 69-77)

Prezes Glownego Urzedu Miar decyzja nr (...).2006 z dnia 24 maja 2006 r. zatwierdzil do produkcji typy
wodomierzy(...) w tym(...).

Bezsporne, dowdd: decyzja z dnia 24.05.2006 r. (k. 83-86)

Pelnomocnik powoda przed wytoczeniem niniejszego powodztwa zwracal sie do pozwanego z wnioskiem o polubowne
zalatwienie sprawy wynagrodzenia za wynalazek nr P. (...), jednakze nie otrzymat zadnej odpowiedzi.

Bezsporne, dowdd: pismo z dnia 29.01.2015 r. (k.79-81), pismo z dnia 7.04.2015 1. (k.82)
Udzial powoda w wynalazku wynosi 50 %.
Bezsporne, dowod: zgloszenie pracowniczego projektu wynalazezego (k. 112)

Powdd pehil funkcje specjalisty konstruktora wiodacego grupy wyrobow w zakladzie pozwanego. Do zadan powoda
zgodnie z planem technicznym na 2003 r. T1 nalezalo miedzy innymi: opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej,
opracowanie dokumentacji technologicznej, przeprowadzenie badan trwalo$ciowych, wykonanie i badania serii
informacyjnejiinne prace. W ramach wyzej wymienionych prac pow6d dokonat m.in. wynalazku pt. ,,(...)” zgloszonego
do Urzedu Patentowego RP pod nr (...).

Dowdd: pismo z dnia 28.01.2004 r. Fabryki (...) S.A. do powoda (k.155) ,

Zgodnie z opinia bieglego sadowego w dziedzinie ochrony wlasno$ci przemyslowej — rzecznika patentowego A. G.
z dnia 28 kwietnia 2016 r. na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego wynikajacego z akt sprawy
stwierdzono, ze zgodnie z istniejagcym stanem prawnym rozwigzanie stanowiace przedmiot zgloszenia do Urzedu
Patentowego RP nr P. (...). ,(...)", ktorego powdd byl wspottworea, bylo w dacie przekazania go pozwanemu, a
nastepnie zgloszenia do Urzedu Patentowego RP, rozwigzaniem nowatorskim i oryginalnym w dziedzinie wodomierzy.

Na podstawie przeprowadzonej wykladni zastrzezen patentowych zamieszczonych w zgloszeniu P. (...) biegly
stwierdzil, ze istota tego zgloszenia jest calkowicie odmienna od istoty rozwiazania ujawnionego we weze$niejszym
opisie wzoru uzytkowego R.. (...), przeciwstawionego przez Urzad Patentowy RP jako przeszkoda do udzielenia
patentu. Oznacza to, ze rozwiagzanie w postaci ,(...)objete zgtoszeniem P. (...) spelilo kryteria warunkujace udzielenie
patentu.

Rozwigzanie w postaci ,,(...)” wedlug zgloszonego wynalazku P. (...) jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego w
produkcji wodomierzy(...). W wyniku stosowania tego rozwigzania pozwany uzyskuje efekt techniczny i ekonomiczny
w postaci wyeliminowania koniecznoSci wytwarzania oddzielnych organéw pomiarowych dla tych wielkoSci
wodomierzy, dzieki czemu osiaga oszczednoSci materialowe i zmniejszenie kosztow wytwarzania.

W przypadku uznania przez Sad prawa do wynagrodzenia, jego wysoko$¢ powinien ustali¢ biegly sadowy w tej
dziedzinie na podstawie danych, o ktére wnosil pow6d w pozwie, a ktérych pozwany do tej pory nie przedstawil.

Dowdd: opinia bieglego sadowego w dziedzinie ochrony wlasnoéci przemystowej — rzecznika patentowego A. G. z dnia
28 kwietnia 2016 r. (k.253-274)

Przed Sadem Okregowym w Poznaniu w sprawie (...)z powodztwa L. S. przeciwko (...) SA w P. strony zawarly ugode
na mocy ktérej pozwany zobowiazal sie zaplaci¢ powodowi kwote 58 000 zt tytulem wynagrodzenia za korzystanie
przez pozwanego w przeszloéci i na przyszlo$¢ nastepujacych projektdéw wynalazczych: wynalazek ,(...)"- patent nr
(...); wynalazek ,K. pomiarowa (...)” — patent nr (...); wynalazek ,(...)”- patent (...); wzor uzytkowy ,(...)”- prawo
ochronne nr (...).



Okoliczno$é bezsporna, dowdd: dokumenty znajdujace sie w aktach(...) tut. Sadu

W tutejszym Wydziale toczylo sie rowniez postepowanie z powddztwa L. S. przeciwko (...) SA o zaplate wynagrodzenia
za korzystanie z trzech wynalazkéw i wzoru uzytkowego za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Bezsporne

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil na podstawie powolanych wyzej i dotychczas przeprowadzonych dowodoéow
w postaci dokumentéw oraz zeznan §wiadka A. C.. Dokumentom, zlozonym do akt przez strony, Sad dal wiare,
gdyz zostaly one sporzadzone w odpowiedniej formie, przez uprawnione do tego podmioty. Zadna ze stron w toku
postepowania nie kwestionowala wiarygodnosci tych dokumentéw, Sad natomiast nie dopatrzyl sie podstaw do
kwestionowania jego wiarygodnosci z urzedu. Swiadek J. K. nie przypominal sobie procedury zgloszenia wynalazku
pt. ,(...)”. Oswiadczyl, ze podpisal decyzje o odmowie udzielenia patentu ww. wynalazkowi, jednakze nie potrafit sobie
przypomnie¢ ani rozwigzania ani postepowania odno$nie udzielenia patentu. W zwigzku z powyzszym Sad uznal,
iz zeznania $wiadka nie byly przydatne do rozstrzygniecia sprawy, bowiem nie wnosily do sprawy nic ponad to, co
wynikalo z przedlozonych tresci dokumentéw. Zeznania §wiadkow B. Z. i M. Z. Sad uznal za wiarygodne w czeSci, w
jakiej byly spojne z treScia zlozonych przez strony dokumentow.

Sad na obecnym etapie postepowania nie znalazl podstaw, by kwestionowa¢ opinie bieglego A. G.. Biegly
konsekwentnie podtrzymywal swoje stanowisko w sprawie, a wnioski opinii byly spdjne z wnioskami ekspertyzy
(...) ( k. 35-46 ). Zauwazy¢ nalezy, ze potrzeba powolania nowego bieglego na tozsama okoliczno$é, powinna
wynikac z okoliczno$ci sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas zlozonej opinii lub z koniecznosci
dodatkowego asekurowania swoich postulatéow. Stad tez o dopuszczeniu dowodu z opinii innego bieglego na
tozsame okoliczno$ci nie moze decydowa¢ wylacznie wniosek strony, lecz zawarte w tym wniosku konkretne
uwagi i argumenty podwazajace miarodajno$¢ dotychczasowej opinii lub co najmniej miarodajnosé te poddajace w
watpliwo$¢. W przeciwnym wypadku wniosek taki musi by¢ uznany za zmierzajacy wylgcznie do nieuzasadnionej
zwloki w postepowaniu, co powinno skutkowac jego pominieciem w §wietle art. 217 § 3 kpc (por. wyr. SNz 4.8.1999 .,
I PKN 20/99, OSNP 2000, Nr 22, poz. 807 oraz zob. wyr. SA w Katowicach z 5.6.2002 r., III AUA 811/02, OSA 2003,
Nr 9, poz. 35). W ocenie Sadu pozwany nie wskazal okolicznosci, ktére uzasadnialyby powolanie nowego biegltego w
sprawie. Sam fakt, iz opinia jest dla pozwanego niekorzystna nie powoduje koniecznoéci wydania nowej opinii.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 318 § 1 kpc sad, uznajac roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, moze wydac wyrok wstepny tylko
co do samej zasady, co do spornej zas wysokoSci zadania - zarzadzi¢ badz dalsza rozprawe, badz jej odroczenie.
Sad moze wyda¢ wyrok wstepny jedynie w tych sprawach, w ktérych sporna miedzy stronami pozostaje zaréwno
sama podstawa (zasada) zadania, jak i jego wysoko$¢, przy czym rozstrzygniecie sprawy wyrokiem wstepnym bedzie
dotyczyto zasadno$ci dochodzonego roszczenia. Z powyzszego wynika, ze brak bedzie podstaw do wydania wyroku
wstepnego jezeli w sprawie sporna pozostaje jedynie zasada odpowiedzialno$ci przy niewatpliwej wysokoS$ci zgdania,
jak rowniez wowczas, gdy sporna jest wysoko$¢ roszczenia przy niewatpliwie usprawiedliwionej zasadzie. Wydanie
wyroku wstepnego nalezy uznaé za uzasadnione, gdy przy watpliwej zasadzie roszczenia sporna jest takze jego
wysoko$¢, przy czym jej ustalenie polaczone jest z pracochlonnym, czesto réwniez kosztownym, postepowaniem
dowodowym, ktore mogloby okazac sie niepotrzebne, gdyby roszczenie powoda ocenione zostalo przez sad II instancji
jako niestuszne co do zasady (post. SN z 22.10.2009 r., III CSK 21/09, OSNC 2010, Nr 4, poz. 61).

W niniejszej sprawie powod domagal sie zasadzenia od pozwanego kwoty gléwnej 49 600 zl wraz z odsetkami od
poszczegodlnych dat i kwot. Pozwany konsekwentnie wnosil o oddalenie pow6dztwa kwestionujac je co do zasady, jaki
wysokos$ci. W ocenie Sad w niniejszej sprawie zachodzila potrzeba ustalenia czy powodowi przystuguje roszczenie o
zaplate wobec pozwanego, jesli tak, jaka jest podstawa prawna tego zadania. W dalszej za$ kolejnoSci nalezalo zas
rozwazy¢, czy wobec istnienia podstawy dochodzonego roszczenia usprawiedliwiona jest jego wysoko$¢ wskazana



przez powoda, czy tez nie i w tym zakresie niezbedne bylo podjecie dalszych czynnosci, takich jak przeprowadzenie
dowodu z opinii bieglego z dziedziny ochrony wlasnoSci przemystowe;.

Zadanie pozwu zastuguje na uwzglednienie co do zasady.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoS$ci przemystowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2017, nr
776 ) przyznaje tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego ustawowe prawo do wynagrodzenia
za korzystanie z tego rozwigzania przez przedsiebiorce, przy czym wynagrodzenie to przystuguje w przypadkach
wskazanych w ustawie . Powolany przepis wskazuje trzy przypadki , w ktérych twoércy przystuguje wynagrodzenie:

« pierwszy dotyczy sytuacji, gdy rozwiazanie zostanie dokonane w wyniku wykonywania przez twérce obowiazkow
ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, a prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji przystuguje pracodawcy lub zamawiajacemu bedacemu przedsiebiorca (art. 11 ust 3 p.w.p.),

« drugi przypadek odnosi sie do sytuacji dokonania wynalazku wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego
przez tworce przy pomocy przedsiebiorcy, ktoremu z tej racji ustawodawca zezwala na korzystanie z uzyskanego
rozwigzania (art. 11 ust 5 p.w.p.),

« trzeciprzypadek dotyczy sytuacji , w ktorej przedsiebiorca nabywa prawo do uzyskania patentu prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez tworce wynalazku , wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego do korzystania (art. 21 p.w.p.).

Ustalony w sprawie stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, iz spelione zostaly przestanki odpowiadajace
pierwszemu ze wskazanych przypadkow. Stwierdzono bowiem, ze powod byt pracownikiem pozwanego, a w ramach
wykonywania obowigzkéw pracowniczych dokonal opracowania rozwigzania pt. ,(...)”, ktore jest stosowane od 2008 r.
przez pozwanego w produkcji wodomierzy(...). W dniu 2 lutego 2009 r. Urzad Patentowy RP zawiadomil zglaszajacego
tj. pozwanego pismem znak (...) ze przedmiot ww. zgloszenia patentowego nr P. (...) nie spelnia ustawowych wymogéow
nowosci stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowej. Pozwany
nie zajal stanowiska odno$nie postawionych zarzutéw, wskutek czego Urzad Patentowy, zgodnie z obowigzujaca go
procedura, decyzja z dnia 25 marca 2009 r., znak (...) odmoéwit udzielenia patentu na wynalazek P. (...), przytaczajac
te same argumenty co w zawiadomieniu z dnia 2 lutego 2009 r. Decyzja ta nie zostala roéwniez zakwestionowana
przez pozwanego, ktory nie zlozyl wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosku takiego nie mog} zglosi¢ powdd
bowiem po pierwsze nie mial wiedzy na temat tego, ze decyzja zapadla, nadto nie byl zglaszajacym w postepowaniu
przed Urzedem Patentowym. Pozwany nie przedstawil zadnych przekonywujacych argumentéw, dla ktoérych nie
zakwestionowat zarzutéw do opinii, ani wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W $wietle powyzszych okoliczno$ci nalezalo rozwazyé, czy brak udzielenia patentu wynalazkowi powoda pozbawia
powoda mozliwosci dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z tego rozwigzania przez przedsiebiorce, czyli
pozwanego. W ocenie Sadu powdd pomimo braku pozytywnej decyzji Urzedu Patentowego w tym przedmiocie
jest uprawniony do zadania wynagrodzenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo
wlasno$ci przemystowej. Podobne stanowisko zajal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 12 lutego 2016 r. (V CSK 33/15,
nie publ. ), w ktérym stwierdzil, ze patent powstaje z chwila powstania wynalazku. Tym samym, w ocenie Sadu
Najwyzszego kazdy ma prawo do wynagrodzenia za efekty swojej pracy, w tym wypadku za wynalazek. Istotne
jest takze, ze wiele wynalazkow nigdy nie zostalo opatentowanych i ich tworcy byliby pozbawieni owocow swej
pracy. Takie stanowisko lezy w interesie gospodarki i postepu technicznego. W niniejszej sprawie Sad ustalil, iz brak
udzielenia patentu zostal spowodowany bezczynnosScia pozwanego, bowiem zaniechal on zakwestionowania decyzji
Urzedu Patentowego z dnia 25 marca 2009 r. Zgodnie z opinig (...) Klubu (...) w P. oraz opinig bieglego A. G.
decyzja Urzedu Patentowego byla bledna, bowiem rozwigzanie nr P. (...), ktérego powdd byl wspottworeg, byto w
dacie przekazania go pozwanemu, a nastepnie zgloszenia do Urzedu Patentowego RP, rozwigzaniem nowatorskim i
oryginalnym w dziedzinie wodomierzy. Zdaniem bieglego rozwigzanie w postaci pt. ,,(...)” objete zgloszeniem nr P. (...)
speliato kryteria warunkujace udzielenie patentu. Pozwany od roku 2008 stosuje powyzsze rozwigzanie w produkcji
wodomierzy(...)W wyniku stosowania tego rozwigzania pozwany uzyskuje efekt ekonomiczny i techniczny w postaci



wyeliminowania konieczno$ci wytwarzania oddzielnych organéw pomiarowych dla tych wielko$ci wodomierzy, dzieki
czemu osigga oszczedno$ci materialowe i zmniejszenie kosztow wytwarzania. Z tego tez wzgledu, nawet gdyby przyjac,
ze powodowi nie przyshuguje roszczenie o wynagrodzenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo o wlasnos$ci przemyslowej
to, zdaniem Sadu przystuguje mu prawo domagania sie odszkodowania na podstawie art. 416 k¢ w wysokoSci
wynagrodzenia jak za wynalazek. W analogicznym stanie faktycznym Sad Najwyzszy uznal, iz jezeli pracowniczy
wynalazek posiadajacy zdolno$¢ patentowa nie uzyskal ochrony patentowej wobec umorzenia postepowania na
podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 paZdziernika 1972 r. o wynalazczoSci (Dz.U. Nr 43, poz. 272) zawinionego
przez przedsiebiorce zglaszajaca ten wynalazek do opatentowania w Urzedzie Patentowym, to przyslugujace tworcy
tego wynalazku odszkodowanie odpowiada wysoko$ci utraconego wynagrodzenia jak za wynalazek, w okresie jego
stosowania od daty dokonania zgloszenia w Urzedzie Patentowym ( por. wyrok Sadu Najwyzszego - Izba Pracy i
Ubezpieczen Spolecznych z dnia 11 lutego 1982 r., sygn. akt IV PR 375/81, OSNCP 1982 nr 8-9, poz. 134, L. ).
W ocenie Sadu wynalazek, ktérego powodd byt wspohtworea, nie uzyskal patentu na skutek zaniechania pozwanego
wobec powyzszego powdd moze domagac sie rowniez zaplaty na zasadach ogoélnych, jako odszkodowania w wysokoSci
wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku.

Zatem, w ocenie Sadu, roszczenie powoda nalezalo uznaé za usprawiedliwione co do zasady. Pow6d bowiem moze
dochodzi¢ swojego prawa badZ w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo wlasnosci przemystowej, badz na podstawie
art. 416 ke. Z tego wzgledu orzeczono jak w sentencji wyroku.

Wyrok wstepny nie stanowi orzeczenia konczacego sprawe w instancji, a zatem brak jest podstaw do rozstrzygania w
nim o kosztach postepowania (art. 108 § 1 KPC). O kosztach tych rozstrzyga Sad dopiero w wyroku koncowym.

SSO Maria Prusinowska

ZARZADZENIE

1. Prosze odnotowac ( termin do sporzadzenia uzasadnienia przedluzony zarzadzeniem prezesa Sadu Okregowego
030dni)

2. Odpis wyroku z uzasadnieniem przesta¢ peln. stron,

3. Prosze przedlozy¢ po wykonaniu pkt 1-2 Panu Referendarzowi celem przyznania bieglemu wynagrodzenia
(uiszczona zaliczka ),

4. Za 14 dni lub z apelacja
SSO M. Prusinowska

Poznan, dnia 24 maja 2017 .



