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Неустановление   судом обстоятельств, имеющих значение для дела, и неправильное применение  норм материального права повлекли отмену решения суда
 в кассационном  порядке
З. обратился с иском к ОАО «Э.» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права использования изобретения, патента №2 270 535. В обоснование указал, что ответчик с 2004г использует изобретение истца, охраняемое патентом, без заключения лицензионного договора и выплаты соответствующего вознаграждения, в связи с чем просил суд  в порядке п.3 ст. 1252 ГК РФ взыскать с ответчика компенсацию с учетом требований разумности и справедливости.

Ответчик иск не признал, указав, что запатентованный истцом способ был придуман работником ответчика А. и внедрен в качестве рацпредложения в производство, а истец неправомерно присвоил себе авторство на данный способ и незаконно, в обход ответчика, получил на него патент.

Решением  Н-го городского суда Ростовской области от  07 июля 2009 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Суд пришел к выводу о наличии у ответчика права преждепользования, служебном характере спорного изобретения и отсутствии у истца исключительного права на указанное им изобретение.

В кассационной жалобе, поданной истцом З., ставится вопрос об отмене  решения Н-го городского суда Ростовской области от 07 июля 2009 года. В обоснование кассатор сослался на неправильное применение судом норм материального права и недоказанность обстоятельств, основываясь на которых суд постановил решение.  
Изучив материалы дела в пределах доводов кассационной жалобы, выслушав истца, З., представителя ответчика ОАО «Э.», посчитав возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, не сообщивших об уважительных причинах свой неявки, которая в суд кассационной инстанции не обязательна, судебная коллегия приходит к следующему.

Постановляя решение об отказе в иске, суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав истца ввиду наличия у ответчика права преждепользования.

В соответствии со ст. 1361 ГК РФ, ст. 12 Патентного закона РФ, действовавшего на момент выдачи патента истцу, лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Таким образом, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являлись: установление факта создания ответчиком тождественного решения независимо от истца, добросовестность  его использования ответчиком и отсутствие  расширения объемов его использования. Данные обстоятельства судом не исследовались.

Выводы суда о том, что истцу не может принадлежать исключительное право на изобретение, поскольку изобретение является служебным, противоречат материалам дела, а именно: патентам истца, из которых не следует, что изобретение является служебным и  патентные права на него в какой-то мере принадлежат ответчику. 
Вопреки мнению ответчика, право работодателя на служебное изобретение возникает не само по себе, а при условии соблюдения установленной законом процедуры его патентования (ст. 1370 ГК РФ, ст.8 Патентного закона РФ). Каких-либо сведений  о получении ответчиком патента на служебное изобретение в материалах дела не имеется.
В соответствии со ст. 1354 ГК РФ, ст.3 Патентного закона РФ патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения,  авторство и исключительное право на изобретение.
В силу ст.10 Патентного закона РФ, ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом… Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

 В качестве патентообладателя в указанных патентах назван истец единолично, вследствие чего вывод суда об отсутствии у истца исключительных патентных прав, а также высказанное сомнение в его авторстве  противоречат ст.3 Патентного закона РФ, ст.ст. 1354, 1358 ГК РФ и имеющимся в материалах дела доказательствам (патентам).
В соответствии со ст.ст. 67, 196, 198 ГПК РФ суд основывает свое решение на обстоятельствах, достоверно установленных имеющимися в материалах дела доказательствами. В должностной инструкции инженера-технолога 1 категории, на п. 14 которой ссылается ответчик, установлена обязанность инженера-технолога участвовать в составлении отдельных документов (патентных и лицензированных паспортов, заявок на изобретения и промышленные образцы), однако не говорится об обязанности работника разрабатывать изобретения  по заданию работодателя. Иных доказательств обязанности истца создавать изобретения по заданию работодателя в материалах дела не имеется.
В этой связи выводы суда о том, что «истец в силу своих должностных обязанностей мог разработать предложение, которое запатентовал, а поэтому ему не может принадлежать исключительное право на служебное изобретение»  представляют собой предположения суда, а не достоверно установленные обстоятельства, что является существенным нарушением указанных выше  норм процессуального права, регламентирующих требования к содержанию судебного решения. 
Из материалов дела следует, что истцу принадлежат два патента: на приспособление для ввинчивания ниппеля в электрод  и на способ ввинчивания ниппеля в электрод. Из объяснений ответчика следует, что им используются оба охраняемых патентом объекта. 
Вместе с тем из имеющегося в материалах дела описания рацпредложения А. следует, что оно касалось только способа ввинчивания, но не приспособления для ввинчивания ниппеля в электрод. В этой связи нуждается в дополнительной проверке вопрос о создании рацпредложения А. независимо от автора изобретения, истца З., возможность использования  указанного рацпредложения без запатентованного З. приспособления и фактические обстоятельства его внедрения и последующего использования.
В соответствии с п.п.4 ч.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, осуществление способа, в котором используется изобретение. 
Суд не исследовал вопрос о факте и правомерности использования ответчиком охраняемого патентом приспособления для ввинчивания ниппеля в электрод при осуществлении права преждепользования (если таковое у него имеется) на способ ввинчивания ниппеля в электрод.
Так, из материалов дела следует, что центральным элементом описанного А. способа являлось использование металлического лотка. Однако судом не исследован вопрос о том, тождественна ли конструкция указанного лотка конструкции ранее запатентованного истцом  приспособления для ввинчивания ниппеля в электрод и отличается ли  способ, предложенный в 2001г А. от способа ввинчивания ниппеля с использованием ранее запатентованного истцом устройства.

Вместе с тем данные обстоятельства имеют существенное значение  для решения вопроса о возникновении у ответчика права преждепользования.

С учетом изложенного, судебное решение не может быть признано законным и обоснованным, поскольку им не установлены имеющие значения для дела обстоятельства и неправильно применены нормы материального права.  

Нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судебной коллегией, поскольку требуется установление указанных выше фактических обстоятельств, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, устранить  выявленные в настоящем определении нарушения, в частности – проверить факт независимого от истца создания ответчиком тождественного решения, оценить  добросовестность его использования, установить объемы его использования ответчиком в  2004 и 2009 году и постановить решение в строгом  соответствии с нормами материального и процессуального права.

На основании вышеизложенного  и в соответствии со ст. 361, ч.1 ст. 362 ГПК РФ судебная коллегия решение Н-го городского суда Ростовской области от 07.07.2009 года отменила, дело направила на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

             
Определение судебной  коллегии 

             
по гражданским делам Ростовского 

             
областного суда от 7 сентября 2009 года
