Sygn. akt V ACa 460/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2014 .

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Grzegorz Stojek
Sedziowie : SA Janusz Kiercz
SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.)
Protokolant : Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. w Katowicach
na rozprawie

sprawy z powbddztwa M. K.

przeciwko A. K.

o zaplate

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Gliwicach

z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt XII C 16/13

oddala apelacje i zasgdza od powodki na rzecz pozwanego kwote 5.400 (pieé tysiecy czterysta) zlotych tytulem kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 460/14

UZASADNIENIE

M. K. wniosla o zasadzenie na jej rzecz od A. K. kwoty 736.356,80 zl wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
dnia 1 stycznia 2012 roku oraz kosztami postepowania. Wyjasnila, iz zwiazku z korzystaniem z wynalazku, ktérego
wspottworeami sa ona, pozwany oraz K. R., pozwany osiagnal przych6d w kwocie 8.000.000 zl. Stosownie do udzialéw
w wynalazku przystuguje jej odpowiednia cze$¢ uzyskanych korzyéci, po potraceniu poniesionych nakladéw. Poniewaz
jej udziat w prawie do patentu wynosi 34%, tym samym nalezna jej cze$¢ korzysci wynikajacych prawa do uzyskania
patentu wynosi 1.014.000 zl. Wyjaénila, ze nie dochodzi w sprawie naleznoSci za okres od 2005 roku do 2007 roku
w kwocie 277 643,20 zl, bowiem rozliczyla te kwote z pozwanym w sprawie prowadzonej przed Sadem Rejonowym
w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09.



W pidmie z 22 lutego 2013 roku M. K. dokonala rozszerzenia powodztwa do kwoty 1.014.000 zl, wyjasniajac, ze w
sprawie prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09 nie doszlo jednak do rozliczenia
kwoty 277.643,20 zk.

W piémie z 15 lipca 2013 roku M. K. cofnela pozew w zakresie ponad kwote 830.121,14 zt wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia 1 stycznia 2012 roku. Ograniczenie zadania uzasadnila zlozeniem wobec pozwanego o$wiadczenia o potraceniu
wzajemnych wierzytelno$ci do kwoty 183.878,86 zl.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 roku Sad Okregowy w Gliwicach umorzy}l postepowanie w
zakresie zadania zaplaty ponad kwote 830.121,14 zl z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 roku.

A. K. domagat sie oddalenia powo6dztwa w caloéci oraz zasadzenia na jego rzecz od powoddki kosztébw procesu.
Swoje stanowisko uzasadnial przedwczesno$cia powodztwa oraz brakiem prawa, z ktorego korzysci mialyby zostac
podzielone. Jednocze$nie zakwestionowal poczynione przez powoddke wyliczenia odno$nie przychodu i zysku.
Podnosil, iz niezakonczone dotychczas postepowanie w sprawie udzielenia patentu na projekt wynalazczy pod tytutem
»(...)” uniemozliwia dochodzenie roszczen, gdyz o ewentualnych roszczeniach zwigzanych z korzystaniem z wynalazku
mozna méwi¢ dopiero wowczas, gdy ochrona patentowa zostanie udzielona.

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 r. Sad Okregowy w Gliwicach oddalil powddztwo i zasadzil do powddki na rzecz
pozwanego kwote 7.217 zl tytulem kosztoéw postepowania.

Sad Okregowy poczynil nastepujace okolicznosci faktyczne:

A. K., z zawodu chemik, od 1997 roku prowadzil dzialalno$¢ gospodarcza, jako producent w branzy spozywczej,
pod firma PPHU (...), a M. K. byla jego pracownica jako technolog przetworstwa spozywczego. A. K. w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci wspolpracowal m.in. z (...) W..

W dniu 9 wrzeénia 1998 roku A. K. i M. K. zawarli umowe spo6tki cywilnej, w ramach ktoérej do kwietnia
2008 roku prowadzili wspodlnie dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PPHU (...) s.c. K. A, K. M.”. W efekcie
tak zorganizowanej dzialalno$ci A. K. m.in. sprzedawal (...) W. wyprodukowane w jego przedsiebiorstwie Srodki
spozywcze, a wyprodukowane tam z ich uzyciem towary mleczarskie nabywali A. K. i M. K. juz w ramach spotki
cywilnej. W celu zwiekszenia efektywno$ci przychodéw ze sprzedazy produktéw nabywanych od (...) W. A. K. i M. K.
w dniu 10 kwietnia 2001 r. zawarli odrebna umowe spdlki cywilnej z K. R. i rozpoczeli dzialalno$é pod firma PPUH
(...) s.c. W zakresie udzialow w spoélce i udzialow w zyskach z jej dziatalno$ci wspolnicy ustalili nastepujace proporcje:
A. K. -33%,M.K.-34 %, K.R.-33%.

Na przelomie lat 2000-2001 A. K., M. K., i K. R. zglosili sie do kancelarii rzecznika patentowego H. A. w
celu opracowania dokumentacji patentowej wynalazku, ktory przedstawili jako cenny sposéb produkcji w branzy
spozywczej. Po opracowaniu dokumentacji rzecznik patentowy w dniu 25 maja 2001 r. dokonal w Urzedzie
Patentowym RP zgloszenia w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt. ,,(...)” na rzecz wspoittworeow A. K., M. K.,
i K. R.. Pismem z 30 maja 2001 roku Urzad Patentowy RP oznaczyl zgloszenie numerem (...). Objety zgloszeniem
srodek do stabilizacji sera byl juz od okolo roku przedmiotem préb produkeyjnych w przedsiebiorstwie (...) i z
jego wykorzystaniem(...) W. produkowala ser cukierniczy. Polaczenie sit A. K., M. K,, i K. R. w ramach spo6lki
cywilnej PPUH (...) s.c. shuzy¢ mialo min. zwiekszeniu efektywnos$ci w zakresie dystrybucji i sprzedazy wielu $rodkéw
spozywczych wytwarzanych w przedsiebiorstwie (...) /np. proszek serwatkowy, cukier wanilinowy, galaretki/ oraz
wyprodukowanych nastepnie z ich wykorzystaniem towaréw mleczarskich. W tym samym czasie A. K., M. K. i K.
R., dzialajac jako wspohtworey, dokonali w Urzedzie Patentowym RP jeszcze dwdch zgloszen w sprawie wnioskow o
uzyskanie patentu w zakresie sposobu produkeji kremoéw spozywczych i w zakresie produkeji masy serowe;j.



Z powodu nieporozumien, jakie zaczely wstepowac pomiedzy wspolnikami, A. K. i M. K. w lutym 2003 r. zdecydowali
o rozwiazaniu spolki cywilnej prowadzonej z K. R. pod firma PPUH (...), bowiem nie uznawali jego Zadan w sprawie
wyplaty zyskow. Od tego czasu nie prowadzili z nim zadnej wspdlpracy i nie dokonywali jakichkolwiek rozliczen.

W dniu 24 maja 2007 roku zmarl K. R., a jego spadkobiercy nie zostali do chwili obecnej ustaleni.

W dniu 5 listopada 2007 roku Urzad Patentowy RP zawiesil postepowanie w sprawie uzyskania patentu ze zgloszenia
nr (...) w zwigzku ze $miercia K. R.. Do chwili postepowanie jest zawieszone wobec nieujawnienia jego nastepcow
prawnych.

W 2007 r. A. K. i M. K. zakonczyli prowadzenie dzialalnoSci w ramach spdtki cywilnej PPHU (...), bowiem M.
K. wystapila ze spolki i zlozyla do Sadu Rejonowego w Gliwicach wniosek o podzial majatku spétki. W toku tego
postepowania M. K. w pazdzierniku 2011 r. zglosila Zadanie rozliczenia z tytulu przychodéw ze sprzedazy stabilizatora
do produkcji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr (...). Rdwnoczeénie, w listopadzie 2011 r.
wystapila do Sadu Rejonowego w Zabrzu z wnioskiem o zawezwanie A. K. do préby ugodowej w przedmiocie
rozliczenia pomiedzy wspottworcami korzysci ze sprzedawania przez niego w okresie od 25 maja 2001 r. do 31
lipca 2007 r. stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr (...), ktéry w tym
okresie produkowal ten $rodek spozywczy we wlasnym przedsiebiorstwie i sprzedawal go we wlasnym zakresie do
(...) W.. W ramach prawomocnego juz i poddanego instancyjnej kontroli orzeczenia w przedmiocie podzialu majatku
spolki sad nie uwzglednil zadania M. K. o uwzglednienie w ramach rozliczenia przychod6w ze sprzedazy stabilizatora
do produkcji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr (...), nie uwzglednil tez podnoszonego przez
nig z tego tytulu zarzutu potracenia. A. K. konsekwentnie odmawial uznania zglaszanych przez M. K. poza tym
postepowaniem roszczen z tytulu rozliczenia przychodow ze sprzedazy stabilizatora do produkcji sera cukierniczego
objetego zgloszeniem patentowym nr (...).

W tych okoliczno$ciach Sad Okregowy uznal, ze zadanie powodki jest przedwczesne.

W zwiazku z tym, ze wspohtwdrcey wystapili do Urzedu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu w dniu
25 maja 2001 r. Sad Okregowy zastosowal przepis ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczoS$ci (art. 315
ustawy). Jednocze$nie zaznaczyl, iz badanie zdolnoSci patentowej wynalazku pt. ,(...)” wykracza poza kognicje Sadu
W niniejszej sprawie, a postepowanie przez Urzedem Patentowym do tej pory nie zostalo ukonczone.

Strony majac status uprawnionych do uzyskania patentu. Prawo to obejmuje zar6wno uprawnienie do dokonania
zgloszenia i domagania sie od Urzedu Patentowego udzielenia patentu, jak i do powstrzymania sie innych oséb od
ubiegania sie o patent (art. 20 ustawy). Ma ono charakter prawa podmiotowego bezwzglednego, a jego majatkowy
charakter wyraza sie w tym, ze jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Prawo do patentu jest zatem cywilnym
prawem podmiotowym o skuteczno$ci erga omnes. Konstrukcja tego prawa w ustawie o wynalazczoSci pozwala
przyjaé, ze ma ono charakter ekspektatywy prawa z patentu. Tworcy wynalazku nie opatentowanego zapewnia
jedynie wylaczno$¢ na uzyskanie patentu. Dlatego tez nie bedzie ono stanowilo podstawy roszczen w tych wszystkich
wypadkach, gdy faktyczny monopol uprawnionego zostanie naruszony przez inne dzialanie niz zgloszenie danego
rozwigzania w Urzedzie. Z samego prawa do patentu nie wynika zatem dla wspdtuprawnionego jakakolwiek podstawa
do dochodzenia roszczen z tytulu stosowania wynalazku przez innego wspétuprawnionego. Sytuacje zmienia dopiero
uzyskanie patentu, bowiem dopiero wéwczas uprawnieni nabywaja prawo wylacznego korzystania z wynalazku
w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze panstwa (art. 16 ustawy). Sytuacje wzajemnych roszczen
pomiedzy wspoluprawnionymi z patentu reguluje art. 45 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczoéci. Z
wykladni tego przepisu wynika, ze jezeli jeden ze wspdluprawnionych uzyskal korzy$c z korzystania z wynalazku to
dopiero z chwila uzyskania patentu powstaje po stronie pozostatych wspéluprawnionych roszczenie do przeniesienia
na nich, stosownie do ich udzialow, odpowiedniej czesci uzyskanych korzysci, po potraceniu poniesionych nakladow.
Dotyczy to rowniez korzyéci, jaka uzyskal w okresie przed uzyskaniem patentu (ust.4). Wydaje sie oczywiste, ze
jakiekolwiek roszczenia dotyczace rozliczen miedzy wspotuprawnionymi, konstruowane w oparciu o korzystanie
z patentu, stang sie mozliwe do dochodzenia dopiero z chwila uzyskania patentu. Wcze$niej bowiem nie bedzie



wiadomym, czy do uzyskania patentu w ogole dojdzie. Odmowa udzielenia patentu bedzie oznaczala, ze nie powstalo
zadne uprawnienie do wylacznego korzystania z przedmiotu zgloszenia, a tym bardziej do konstruowania na tym
tle jakichkolwiek roszczen. A zatem, w sytuacji nie zakoficzonego postepowania o udzielenie patentu, roszczenie
powodki ocenié nalezy co najmniej jako przedwczesne z uwagi na jego niewymagalno$é. Stwierdzenie tej okolicznoSci
czynito zbednym dokonywanie jakichkolwiek ustalen w zakresie wysokoéci ewentualnych korzysci uzyskanych przez
pozwanego w zwigzku z korzystaniem z wynalazku. Wyjaénienie tej kwestii nie wplywaloby bowiem na tresé
rozstrzygniecia.

Mozliwoé¢ dokonania rozliczen pomiedzy wspoluprawnionymi do patentu Sad Okregowy dopatrzyl sie jednak w

oparciu o zawarta w tym przedmiocie umowe (art. 353" k.c.). Umowa taka stanowilaby podstawe dokonywania
rozliczen, uwzgledniajac specyfike sytuacji stron w okresie przed uzyskaniem patentu, niezaleznie nawet od tego, czy
ochrona patentowa zostalby im ostatecznie udzielona. Taka umowa nie odwolywalaby sie w ogoéle do istoty pojecia
wynalazku, ale regulowalaby stosunki prawne w ramach laczacego strony wezla obligacyjnego. Poniewaz zawarcie
tego rodzaju umowy jest prawem, a nie obowiazkiem, zatem jej istnienia nie mozna domniemywac.

W przypadku spornego wynalazku postepowanie o udzielenie patentu nie toczy sie ze wzgledu na Smieré¢ jednego z
wspoltworcow i brak ustalenia kregu jego spadkobiercow. Sad Okregowy zaznaczyl, iz powddka miala interes prawny
w zainicjowaniu postepowania o stwierdzenie nabycia spadku, wzglednie ustanowienie kuratora spadku, nie poczynila
w tym zakresie odpowiednich dzialan. Proby ustanowienia kuratora spadku przez Sad Rejonowy w Rybniku wigzaly
sie z zaskarzaniem orzeczenia przez obecnego pelnomocnika powo6dki, ktérego dzialania doprowadzily ostatecznie do
umorzenia tego postepowania.

Sad Okregowy stwierdzil natomiast, ze zamiast ukierunkowania dzialan na doprowadzenie do zakonczenia
postepowania o udzielenie patentu powodka w toku niniejszego procesu zmienila stanowisko i zaczela twierdzié,
ze pomiedzy uprawnionymi do patentu zawarta zostala umowa w przedmiocie biezacego korzystania z wynalazku
i podzialu wynikajacych z tego zyskéow. Przez poprzednich dwanascie lat nigdy nie sugerowala istnienia takiej
umowy. Nie istnieje zaden dokument, w ktérym wprost strony wyrazilyby wole odno$nie podzialu zyskéw z biezacego
korzystania z wynalazku — do czasu uzyskania patentu. To doprowadzilo Sad do wniosku, ze powddka w zaleznoSci
od biezacych potrzeb stara sie post factum wykreowa¢ takie porozumienie. I tak w sprawie o podzial majatku spotki
cywilnej PPHU (...) s.c. (...), K. M.” twierdzila, ze korzySci z wykorzystywania wynalazku objetego zgloszeniem
patentowym nr (...)podlegaly rezimowi tej umowy. Dopiero kiedy w postepowaniu tym jej twierdzenia zostaly
zweryfikowane negatywnie, to w trakcie obecnego procesu zaczela podnosic, ze korzysSci z wykorzystywania wynalazku
objetego zgloszeniem patentowym nr (...) mialy podlega¢ rezimowy umowy spoélki cywilnej PPUH (...) s.c. (...)
twierdzenia powodki polegaly na prawdzie, to rozliczenia powinny nastapi¢ w postepowaniu o podzial majatku tej
spolki. Zeznania powodki zostaly ocenione jako pelne nielogicznosci i wzajemnych sprzecznoéci. Powodka poczatkowo
twierdzila, ze umowa spotki PPUH (...) zostala zawarta wlasnie w celu ustalenia podziatu z korzySci z wykorzystywania
wynalazku. Nie potrafila jednak wyja$nié¢, dlaczego odmawiala uznania roszczen, jakie w oparciu o ta umowe
probowal konstruowaé¢ K. R.. Stwierdzila tylko, zZe ocenia, iz dzialala nieslusznie. Z przestluchania stron wynika,
ze spektrum tej umowy bylo inne i dotyczylo zwiekszenia efektywnos$ci z dystrybucji i sprzedazy wielu $rodkow
spozywczych wytwarzanych w przedsiebiorstwie A. K. oraz wyprodukowanych nastepnie z ich wykorzystaniem
towarow mleczarskich. Strony umowy zdecydowaly sie na polaczenie sit w zakresie dzialalnoSci prowadzonych
dotychczas w ramach odrebnych przedsiebiorstw. Zawarcie spdlki nie zmienilo profilu tej dzialalno$ci. Nadto
umowa zawarta zostala zanim strony dokonaly zgloszenia w sprawie rejestracji patentu i w treSci umowy slowem
nie wspomnialy o podziale zyskow z tego wynalazku. Gdyby spotka rzeczywiscie sluzyla temu wlasnie celowi, to
rozwigzanie jej z inicjatywy powo6dki po niespelna dwdch latach funkcjonowania nie miatoby uzasadnienia. Po co
rozwigzywaé umowe, ktoéra regulowala wewnetrzne prawa majatkowe tworcow do czasu uzyskania patentu, skoro
rejestracja patentu - juz z mocy ustawy konstytuowalaby taki wlaénie stan. Przy zalozeniu racjonalnoS$ci dzialania stron
nalezy przyjac, ze spolka stuzyla w istocie innym celom, o ktérych wspominano wcze$niej. Zresztg sama powodka
przyznala w koncu, ze spolka shuzyla takze innym celom. Gdy zdala sobie sprawe z braku spojnosci w jej relacji,
wowcezas probowala wywodzié o istnieniu ustnej umowy o réwnym podziale zyskow z wykorzystywania wynalazku do



czasu rejestracji. Wedlug twierdzen powodki umowa spotki miala w istocie stanowi¢ nowacje tego zobowiazania, a
rozwigzanie spolki miato skutkowaé powrotem do pierwotnej umowy. Karkolomno$¢ tej konstrukeji nie wytrzymuje
krytyki w §wietle wcze$niejszego stwierdzenia powddki, ze poza umowa spo6lki nie bylo Zzadnej innej umowy dotyczacej
tego projektu oraz jeszcze weze$niejszego, ze nie w ogole nie zawierali takiej umowy wobec laczacego ich stosunku
zaufania. Jak mozna sie przekona¢ zeznania powodki stanowig wylgcznie golostowng kreacje obliczong na wynik
procesu. Nalezy podkresli¢, ze pozwany konsekwentnie i stanowczo twierdzil o nieistnieniu umowy regulujacej podziat
ewentualnych zyskow z wykorzystania wynalazku przed uzyskaniem patentu, przy czym logika i spdjnoéc jego zeznan
nie budzily watpliwo$ci Sadu Okregowego. Istnienia takiej umowy nie potwierdzily tez zeznania $wiadka H. A.,
ktéry w tamtym okresie reprezentowal strony jako rzecznik patentowy. Ostatecznie zeznal on bowiem, ze nic mu
nie wiadomo na temat konkretnej umowy o korzystaniu z wynalazku do czasu rejestracji patentu. Jego percepcja
skupiona byla na istocie patentu i §wiadczy o tym charakterystyczny sposéob relacjonowania faktow z tamtego okresu.
Swiadek ten obejmowal $§wiadomoscia, ze wynalazcy prowadzili dzialalnoéé w formie spétki i kwestia rownosci
ich udzialéw we wszystkich wynalazkach, do ktérych opracowywal dokumentacje, wydawala mu sie oczywista.
Reasumujac, twierdzenia powodki, w ktorych po dwunastu latach od zgloszenia wniosku o rejestracje patentu po raz
pierwszy podnosi kwestie istnienia umowy regulujacej podzial zyskow z wykorzystania wynalazku przed uzyskaniem
patentu, stanowia wyraz nieuprawnionego naduzycia, obliczonego wylacznie na potrzeby niniejszego postepowania, w
ktérym powo6dztwo pierwotnie skonstruowata w oparciu o zupelnie inne przestanki. Powodka sugerowala takze inne,
ewentualne podstawy prawne, ktore moglyby uzasadniaé jej roszczenie.

O kosztach postepowania pomiedzy stronami sad rozstrzygnal na podstawie art. 108 § 1 k.p.c., kierujgc sie
przy tym zasadami dotyczacymi obowiazku zwrotu kosztéw niezbednych do celowego prowadzenia procesu oraz
odpowiedzialno$ci za jego wynik, opierajac sie w tym zakresie na treSci art. 98 § 11 3 k.p.c. w zwigzku z art. 99
k.p.c. Sad Okregowy nie uwzglednit zgdania objecia orzeczeniem o kosztach procesu wydatkéw pozwanego na poczet
prywatnie zamowionej ekspertyzy prawnej, albowiem nie mieszcza sie one w pojeciu kosztow niezbednych. Ekspertyza
prywatna z zakresu prawa patentowego stanowi wylacznie element uzasadnienia stanowiska prezentowanego przez
strone, ktéra w ramach procesu cywilnego nie jest zobowigzana do ponoszenia zwigzanych z tym wydatkow, a tym
bardziej domagania sie ich zwrotu od strony, z ktora toczy spor.

Apelacje od powyzszego wyroku ztozylta powodka, ktéra wniosta o jego zmiane poprzez uwzglednienie powbdztwa i
zasadzenie kosztow postepowania, ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.

Nadto powodka wniosla o zawieszenie niniejszego postepowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urzad
Patentowy RP w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt. ,,(...)".

Apelujaca zarzucila:

1.sprzeczno$c istotnych ustalen Sadu z treScig zgromadzonego materialu dowodowego, polegajaca na stwierdzeniu,
ze wspoltworey nie zawarli umowy o wspoélno$ci prawa do patentu, w sytuacji gdy z zeznan H. A. i powddki nalezy
wyciagna¢ odmienny wniosek;

2.naruszenie art. 45 ust 2 Uwyn. w zw. z art. 45 ust. 5 Uwyn. przez ich niezastosowanie i uznanie, ze powbddztwo jest
przedwczesne, w sytuacji gdy na podstawie powyzszych przepisoéw dopuszczalne jest rozliczenie korzysci uzyskanych
przez wspdttworce z wynalazku nieopatentowanego;

3.naruszenie art. 217 § 3 k.p.c. poprzez pominiecie zawnioskowanych przez strony wnioskow dowodowych;
4.naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez uznanie zeznan powo6dki za niewiarygodne;

5.naruszenie art. 228 § 2 k.p.c. art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez powolanie sie przez
Sad w uzasadnieniu wyroku na okoliczno$ci zwigzane z postepowaniem spadkowym po wspottworey K. R., w sytuacji



gdy Sad nie dopuscit dowodu z odpowiednich kart akt postepowania spadkowego, ani tez nie zwrécil uwagi stronom,
ze przywolane okoliczno$ci sg mu znane z urzedu;

6.naruszenie art. 228 § 2 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez powolanie sie przez
Sad w uzasadnieniu wyroku na akta postepowania o podzial majatku spoélki cywilnej (...) s.c., w sytuacji, gdy Sad
nie dopuscil dowodu z treéci protokotu obejmujacego przestuchanie powddki, ani tez nie zwrocil uwagi stronom, ze
przywolane okoliczno$ci sa mu znane z urzedu;

7.naruszenie art. 177 § 3 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nie zawieszenie niniejszego postepowania do czasu
wydania ostatecznej decyzji przez Urzad Patentowy RP w sprawie udzielenia patentu na wynalazek w sytuacji, gdy
z treéci uzasadnienia wyroku wynika, ze zasadno$§é powodztwa zalezy od uprzedniej konstytutywnej decyzji organu
patentowego.

W odpowiedzi na apelacje pozwany wnidsl o jej oddalenie i zasagdzenie kosztow postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja pow6dki nie odniosta zamierzonego skutku i jako niezasadna podlegala oddaleniu na podstawie art. 385
k.p.c.

Stusznie podkreslala strona pozwana, ze powodka nie okreélita precyzyjnie podstaw swojego zgdania. W pozwie
powolano sie na umowe, ktorej jednak tresci i okolicznoSci zawarcia nie zostaly opisane. Przywolujac jako dowdd
tej okolicznoSci umowe spotki cywilnej (...), mozna przyjaé, ze strona dopatrywala sie uzgodnien wspdltworcow
odnosnie uzyskanych korzysci z korzystania z wynalazku w tresci tej umowy. Jednak w pozwie powolano sie
jednoczeénie na ustawowa podstawe zadania uregulowana w art. 45 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 19 paZdziernika 1972 r. o
wynalazczo$ci, ktora wszak wehodzila w gre jedynie w przypadku braku uzgodnien umownych (art. 45 ust. 4 ustawy).
W toku postepowania powddka wyraznie wskazywala na podstawe ustawows, by ostatecznie w apelacji uznaé, ze
przystuguja jej uprawnienia wynikajace i z ustawy, i z umowy. Sad Okregowy rozpoznal zadanie powodki w ramach
tych podstaw, w obydwu przypadkach dajac odpowiedz negatywng. Podkresli¢ jednak nalezy, ze w rzeczywistoSci
sg to dwa rbézne zadania, majace nie tylko odmienne podstawy prawne, ale réwniez podstawy faktyczne. Z
odmienno$cig podstaw prawnych zwigzana jest konieczno$¢ wykazywania innych przestanek odpowiedzialnosci, ktore
prowadzilyby do innego sposobu rozliczenia stron. Regulacja art. 45 ustawy, stosowana w razie braku postanowien
umownych, wprowadza swoisty rezim odpowiedzialnoéci wspohtworcey za korzystanie z wynalazku wobec pozostalych
wspotuprawnionych nie tylko co do zasady jej istnienia, ale takze w odniesieniu do sposobu wyliczenia owej korzysci.
Gdyby natomiast ustalono, ze zawarto umowe o okreslonej tresci regulujgca prawa i obowigzki wspotuprawnionych, to
treéc¢ tych postanowien zyskalaby pierwszenstwo wobec regulacji ustawowych, a samo naruszenie uméwionych zasad
rodziloby odpowiedzialno$¢ kontraktowa naruszyciela, ktérego zakres okresla art. 471 k.c. Zatem w takim przypadku
postepowanie dowodowe i poprzedzajaca go inicjatywa dowodowa strony dochodzacej swoich praw (art. 6 k.c.),
musialaby zmierza¢ do wykazywania zupelie odmiennych przestanek niz okreslone w art. 45 ustawy, a mianowicie
niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie umowy, zaistnienie szkody i zwiazek przyczynowy miedzy tymi zdarzeniami.
Cho¢ powoddka formulowala swoje zadania rowniez na podstawach umownych, nie sprecyzowata w tym zakresie ani
podstaw faktycznych, ani nie dowodzila przestanek odpowiedzialnoéci odszkodowawczej. Wrecz przeciwnie, sposéb
wyliczenia dochodzonej kwoty i skladane w tym zakresie wnioski dowodowe wskazywaly, ze powb6dka upatrywala
podstaw swojego zadania w treSci art. 45 ustawy, ktory nakazywal wydaé polowe korzysci obliczonych stosownie do
wysoko$ci udzialow w patencie, po potrgceniu poniesionych nakladéw. Powddka domagala sie wobec tego wydania
korzy$ci, a nie pokrycia poniesionej szkody.

Nie sposob zatem skonstruowa¢ odpowiedzialnosci odszkodowawczej w sytuacji, gdy strona dochodzaca naleznoéci
nawet nie nakreélila tre$ci umowy laczacej strony, czeSciowo odwolujac sie do umowy spoétki cywilnej, ktora zreszta
zostala szybko rozwigzana na skutek nieporozumien wspolnikéw, a czeSciowo do ustnej umowy, czy tez, jak shusznie
uwypuklil to Sad Okregowy, do wspolpracy wspohtworcow na zasadach zaufania pozwalajacego na pominiecie Scistych
uzgodnien w zakresie korzystania z przyszlego wynalazku i podzialu powstalych z tego tytulu korzysci. Prawidlowe



byly wnioski Sadu Okregowego, iz postepowanie dowodowe nie pozwolilo na poczynienie pewnych ustalen nie tylko
co do tresci takiej umowy, ale wrecz jej istnienia. Nie bez znaczenia dla oceny wiarygodnosci zeznann powodki
bylo jej zachowanie w poszczeg6lnych postepowaniach toczonych miedzy stronami i zajetych w nich stanowiskach.
Stanowiska te byly na tyle zmienne, ze nawet w trakcie zeznan powddka upatrywala wiazacych strony ustalen w
odniesieniu do podzialu korzysci w r6znych zachowaniach stron, nadal jednak nie potrafigc sformulowaé tych ustalen.
Nie wskazano, czy strony wspdlnie okreslily, kto i w jakim zakresie bedzie korzystal z projektu, kto bedzie prowadzil
zarzad, jak rozdziela koszty wdrozenia do korzystania z projektu i w efekcie, jak dokonajg podziatu zysku. Odwolanie
sie wylacznie do ustalonych w umowie spolki cywilnej wysokosci udzialow jej poszczegdlnych wspolnikow jest
dalece niewystarczajace i nie wykazujace, ze zamiarem wspolnikow bylo réwniez uregulowanie kwestii zwigzanych z
korzystaniem z projektu wynalazku w okresie przed uzyskaniem decyzji o udzieleniu patentu. Z tych samych powodow
nieprzydatne sa zeznania $wiadka H. A., ktory w dodatku nie moze zastapi¢ samej strony w okresleniu podstawy
faktycznej zadania pozwu.

Oceniajac wiarygodno$¢ zeznan powodki Sad Okregowy nie przekroczyt granic swobodnej oceny dowodow
okres$lonych przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Za chybione nalezalo uzna¢ zarzuty apelujacego dotyczace prawidlowos$ci
poczynionych przez Sad Okregowy ustalen faktycznych. Ramy swobodnej oceny dowodéw (art. 233 § 1 k.p.c.)
wyznaczone sg wymaganiami prawa procesowego, do$§wiadczenia zyciowego oraz regulami logicznego myslenia,
wedhug ktorych sad w sposob bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozwaza material dowodowy jako catoé¢, odnosi
je do pozostalego materiatu dowodowego. Blad w ustaleniach faktycznych nastepuje, gdy zachodzi dysharmonia
pomiedzy materialem zgromadzonym w sprawie a konkluzja, do ktorej dochodzi sad na skutek przeinaczenia dowodu
oraz wszelkich wypadkéw wadliwoéci wynikajacych z naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Przepis ten bylby
naruszony, gdy ocena materialu dowodowego koliduje z zasadami do§wiadczenia zyciowego lub regutami logicznego
wnioskowania. Tak rozumianego zarzutu sprzecznoSci ustalen Sadu z tre§cig materialu dowodowego Sadowi pierwszej
instancji w niniejszej sprawie skutecznie zarzucié nie mozna.

Przy okazji nalezy odnie$¢ sie do zarzutu apelacji o naruszeniu przez Sad Okregowy art. 228, art. 233, art. 316 i art.
328 k.p.c. zwigzanych z powolaniem sie przez Sad Okregowy na fakty znane mu z urzedu, a wyplywajace z innych
spraw sagdowych — sprawy o podzial majatku spo6lki cywilnej i sprawy spadkowej po zmarlym wspohtworey K. R.. Fakty
znane sagdowi urzedowo nie wymagaja dowodu, z tym ze sad musi na nie zwrdci¢ uwage stronom, po to, by mogly
sie co do nich wypowiedzieé, samo ich przywolanie w uzasadnieniu wyroku narusza dyspozycje art. 228 § 2 k.p.c.
Niewystarczajgce jest przy tym ogolnikowe powolanie sie na fakty znane sagdowi urzedowo z innych rozpatrywanych
spraw. Konieczne jest przytoczenie konkretnego faktu, wskazanie sprawy, w ktorej zostal on stwierdzony i zwréocenie
uwagi stron, ze zamierza go wykorzystac jako fakt znany sadowi urzedowo. Jednakze do stwierdzenia, w jaki sposéb
naruszenie art. 228 § 2 k.p.c. moglo wplynaé na wynik sprawy, konieczne jest ustalenie, w jaki sposob fakty te wplynely
na podstawe faktyczna podjetego rozstrzygniecia.

Tymczasem Sad Okregowy jako fakty urzedowo znane przywolal jedynie to, ze sprawy takie mialy miejsce. Stlusznie
podkreslit pozwany, ze okoliczno$ci te wynikaly wprost ze stanowisk stron, w tym strony powodowej. I byly catkowicie
niesporne. W pozostalym zakresie postuzyly Sadowi Okregowemu nie tyle do poczynienia ustalen faktycznych, ile do
oceny wiarygodnoéci zeznan powo6dki, ktéra w sposdb odmienny przedstawiala tresé i skutki laczacych strony umow.
W tym znaczeniu nie sposéb méwic o faktach stanowigcych podstawe do wydania zaskarzonego rozstrzygniecia.
Powodka w apelacji nie przeczyla tezom stwierdzonym przez Sad Okregowy sluzacym wykazaniu niejednorodnoéci
stanowiska powddki. A co najistotniejsze, takze na podstawie jej zeznan zlozonych w sprawie, ktére podlegaly ocenie
w ramach zasad wynikajacych z art. 233 § 1 k.p.c., nie sposob bylo zbudowa¢ ustalen o istnieniu umowy (ustnej
lub pisemnej), ktéra regulowataby miedzy wspohtworcami zasady podziatlu wypracowanych korzyéci w okresie przed
wydaniem decyzji o udzielenie patentu. Nawet stwierdzenie naruszenia art. 228 § 2 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c.
nie moglo mieé zatem wplywu na wynik sprawy. Powolanie sie natomiast przy tej okazji na naruszenia art. 316 i art.
328 k.p.c. nalezalo uznac jako nieadekwatne do tresci zarzutu, gdyz brak powolania sie przez sad na fakty urzedowo
znane nie wchodza w zakres ich dyspozycji.



Stwierdzenie braku podstaw do budowania roszczenia w oparciu o odpowiedzialno$¢ kontraktowa prowadzi do
rozwazenia, czy zadanie pozwu znajdowalo swoje oparcie w normie art. 45 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
o wynalazczoéci. Nie budzi bowiem watpliwosci, Ze to wlasnie to prawo materialne powinno zostaé zastosowane w
okoliczno$ciach niniejszej sprawy.

Przepis art. 45 ustawy odnosi sie do regul korzystania z patentu przez wspotuprawnionych. Wspo6lno$é patentu polega
na tym, ze prawo wylacznego korzystania z wynalazku przystuguje dwu lub wiecej podmiotom. Prawo wylacznego
korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy nabywa sie poprzez uzyskanie patentu (art. 16 ustawy).
Zakres patentu okre§laly zastrzezenia patentowe. Patent uzyskuje sie w formie decyzji Urzedu Patentowego (art. 113
ustawy). Patent jest zatem prawem podmiotowym, ktére powstaje na skutek decyzji administracyjne;j.

Zakres odpowiedniego stosowania zasad korzystania z wynalazku przez wspoéluprawnionych i rozliczania sie z
tego tytulu do stosunkéw wspoluprawnionych do prawa do patentu nie doczekalo sie szerokiego omoéwienia w
orzecznictwie. Powolywane przez strony orzeczenia Sadu Najwyzszego (z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt II PK 355/04
i z dnia 19 marca 2008 r., sygn. akt V CSK 500/07), ktore zreszta zapadly w odniesieniu do tego samego sporu,
nie rozstrzyga kwestii spornej w tym postepowaniu, a mianowicie, czy stosowanie art. 45 ust. 2 ustawy powinno
nastepowa¢ wprost do wspdluprawnionych do prawa do patentu poprzez odeslanie z ust. 5 tego artykulu. Stusznie
bowiem podkresla pozwany, ze odpowiednie stosowanie przepisu moze polegaé¢ badz na stosowaniu go wprost, badz
z modyfikacjami, badz wylaczeniu jego stosowania. Z cytowanych orzeczen Sadu Najwyzszego nalezy wnioskowadé, ze
wspoluprawnieni moga dokonywac rozliczen korzysci takze za okres sprzed rejestracji patentu, czyli w czasie, kiedy
byli wspoluprawnionymi do prawa do patentu. Stan faktyczny opieral sie jednak na zalozeniu, ze ostateczna decyzja
o udzieleniu patentu zostala wydana.

WatpliwosSci powstaly jednak w sytuacji, gdy zadanie wspoluprawnionego do prawa do patentu zostato zgloszone
jeszcze przez uzyskaniem patentu. Sad Okregowy wypowiedzial sie negatywnie o mozliwo$ci uwzglednienia takiego
zadania, a Sad odwolawczy sie do tej koncepcji przychyla.

Prawo do patentu na wynalazek wyraza sie w prawie do uzyskania patentu (art. 20 ustawy). Oznacza to kompetencje
do ubiegania sie o patent, a wiec dokonania zgloszenia w Urzedzie Patentowym i oczekiwania na uzyskanie
decyzji pozytywnej w razie spelienia przez projekt cech wynalazku. Charakter prawny tej kompetencji, zwanej
czesto mozno$cia prawng, byl na gruncie prawa o wynalazczoSci kontrowersyjny. Cze$¢ pi$émiennictwa widziata
w nim jedynie uprawnienia typu administracyjnego, inni zaliczali prawo do patentu do praw podmiotowych,
inni tez uznawali, ze ma charakter mieszany. Rozstrzygniecie tej kwestii ma jednak walor jedynie teoretyczny,
skoro w kazdej z tych koncepcji, w tym w teorii cywilnego prawa podmiotowego, podkresla sie, iz w jego zakres
nie wchodzi prawo do wylacznego korzystania z wynalazku, ktére, podobnie jak ochrona patentowa zgloszonego
wynalazku, powstaje dopiero z chwila wydania ostatecznej decyzji. Decyzja taka ma charakter konstytutywny.
Konsekwentnie nalezy przyjac, ze prawa do korzystania w okresie przepatentowym nie wykonuje rowniez uprawniony
do uzyskania patentu. Od prawa do korzystania nalezy bowiem odroézni¢ korzystanie faktyczne - stosowanie
wynalazku, wytwarzanie z niego produktéw, wprowadzanie do obrotu. W tym zakresie nie powstaja wiec zadne
stosunki pomiedzy wspdtuprawnionymi i nie powstaje wspdlnos¢ prawa do korzystania z wynalazku, bo prawo takie
jeszcze w ogdle nie istnieje. A wobec tego nie powstaja zadne roszczenia miedzy wspoluprawnionymi do patentu, a
wszelkie stosunki laczgce te podmioty maja charakter jedynie faktyczny.

Za przyjeciem takiej koncepcji przemawia rowniez fakt, iz w razie odmowy udzielenia patentu nie powstajg w ogdle
zadne roszczenia wynikajace z ustawy o wynalazczoSci. Nie byloby tez wobec tego podstaw do zadania rozliczenia
w trybie art. 45 ust. 2 ustawy pomiedzy wspétuprawnionymi za okres od dnia zlozenia wniosku do dnia wydania
ostatecznej decyzji administracyjnej. Uwzglednienie wiec takiego zadania przed wydaniem konstytutywnej decyzji
mogloby prowadzi¢ do przymuszenia jednego podmiotu do $§wiadczenia na rzecz drugiego bez podstawy prawne;j.

Zasadnie tez stwierdzil Sad Okregowy, ze badanie, czy zgloszony w Urzedzie Patentowym projekt spelnia wymogi
wynalazku podlegajacego rejestracji, pozostaje poza kognicja sadu cywilnego. Roszczenie powodki zatem nalezalo



uznac¢ za przedwczesne i z tego powodu za niepodlegajace uwzglednieniu. A w takiej sytuacji zbedne bylo prowadzenie
postepowania dowodowego w kierunku okreslenia ewentualnych korzysci, ktorych cze$é pozwany bylyby zobowiazany
przekaza¢ powodce. Pominiecie wnioskébw dowodowych stron w tym zakresie bylo wobec tego prawidlowe i nie
naruszalo art. 217 k.p.c.

Za niezasadny nalezalo uznaé¢ zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Z przepisu tego wynika, ze sad moze
zawiesi¢ postepowanie z urzedu, jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej decyzji organu administracji
publicznej. Prejudycjalne znaczenie decyzji administracyjnej w sprawie cywilnej zachodzi wowcezas, gdy jej tresé
stanowi konieczny element rozstrzygniecia formalnego lub merytorycznego tej sprawy, a sad powszechny nie moze
samodzielnie rozstrzygaé kwestii nalezacych do drogi postepowania administracyjnego, z uwagi na niedopuszczalno$¢
co do nich drogi sadowej w postepowaniu cywilnym. 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.

W rozpoznawanej sprawie ewentualne zakonczenie postepowania o udzielenie patentu nie stanowilo koniecznego
elementu rozstrzygniecia. Rozstrzygniecie kwestii, czy prawo takie stronom przysluguje nie ma charakteru
prejudycjalnego, gdyz rozpoznanie sprawy jest mozliwe mimo braku ostatecznej decyzji. Stwierdzenie
przedwczesno$ci roszczenia prowadzi do oddalenia z tego powodu powddztwa. Instytucja zawieszenia nie shuzy
bowiem ,doczekaniu” do momentu wymagalno$ci roszczenia, a wydanie wyroku nie napotyka przeszkod. Oddalajac
zatem wniosek powo6dki o zawieszenia postepowania Sad Okregowy nie naruszyt art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Z tych samych
powoddw wniosek o zawieszenie oddalil Sad Apelacyjny.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 k.p.c. Poniewaz strona powodowa
przegrala proces cywilny zostala zobowigzana do zwrotu pozwanemu kosztéw poniesionych w postepowaniu
apelacyjnym, stanowiacych wynagrodzenie pelnomocnika procesowego, w wysokosci 5.400 zl.



