Sygn. akt VI ACa 464/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2017 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: Sedzia SA Aleksandra Kempczyniska (spr.)
Sedzia SA Mariusz Lodko

Sedzia SO (del.) Tomasz Szancilo

Protokolant: Izabela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powbdztwa B. R.i M. R.

przeciwko (...) S.A. wW.

o zaplate

na skutek apelacji powodow

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 30 wrze$nia 2013 r., sygn. akt IV C 658/09

I zmienia zaskarzony wyrok, w ten sposob, ze nadaje mu tres¢:

»1.zasadza od (...) S.A. wW. narzecz B. R.i M. R. kwoty po 350.252 zl (trzysta pie¢dziesiat tysiecy dwieScie piedziesiat
dwa zlote) wraz z ustawowymi odsetkami za opdznienie od dnia 21 lutego 2008 r. do dnia zaplaty;

2. oddala powddztwo w pozostalej czesci;

3. obciaza (...) S.A. w W. kosztami procesu w pierwszej instancji w caloéci, pozostawiajgc szczegotowe wyliczenie tych
kosztow referendarzowi sagdowemu w Sadzie Okregowym w Warszawie.”;

IT oddala apelacje w pozostalym zakresie;

III zasadza od (...) S.A. w W. na rzecz B. R. i M. R. kwoty po 6.200 z} (szes¢ tysiecy dwiescie zlotych) tytulem zwrotu
kosztow postepowania apelacyjnego;

IV nakazuje pobra¢ od (...) Warszawie S.A. w W. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w W.kwote 28.026
zl (dwadziescia osiem tysiecy dwadzie$cia sze$é zlotych) tytulem czeéci nieuiszczonej oplaty od apelacji, od ktorej
uiszczenia powodowie zostali zwolnieni;

V nakazuje pobra¢ od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Apelacyjnego w W.kwote 7.386,58 zi
(siedem tysiecy trzysta osiemdziesiat sze$¢ zlotych pieédziesigt osiem groszy) tytulem zwrotu wydatkéw wylozonych
tymczasowo przez Skarb Panstwa w postepowaniu apelacyjnym.



Sygn. akt VI ACa 464/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 wrzeénia 2007 r. powodowie M. R. i B. R. wnie§li o zasadzenie od pozwanego (...) S.A. w W. solidarnie
na ich rzecz kwoty 700.504 z} z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1 grudnia 1999 r. W pi$mie z dnia 12 czerwca
2009 1. sprecyzowali, ze dochodzonej kwoty nie domagaja sie solidarnie tylko po 350.252 zl na rzecz kazdego z nich.

Pozwany (...) S.A. w W. wnosil o oddalenie pow6dztwa w caloSci.
Wyrokiem z dnia 30 wrze$nia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powodztwo i rozliczyt koszty procesu.
Podstawa orzeczenia byly nastepujace ustalenia faktyczne i ocena prawna Sadu Okregowego:

W dniu 30 listopada 1994 r. pozwana Spo6tka zawarta z (...) we W. umowe o wykonanie dokumentacji technicznej do
wybudowania nowego zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego typu (...). Podmiot gospodarczy pracownia
projektowa byla reprezentowana przez powoda B. R.. Umowa przewidywatla udzial podwykonawcéw. Podwykonawca
firmy B. R. byl M. R. na podstawie (...)Jumo6w zlecenia i umowy o dzielo.

Punkt 9.1 umowy stanowil, ze pracownia projektowa i zamawiajacy zastrzegaja sobie rowne prawo wlasnos$ci
wynalazkow i wzoréow uzytkowych dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy ma prawo do
bezplatnego ich uzytkowania przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu roszczen twércow wynikajacych z prawa wynalazczego.

Umowa zostala wykonana przez wykonawce. W dniu 14 lutego 1996 r. jej przedmiot w postaci dokumentacji
technicznej dla budowy zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego ,(...)” zostal przekazany pozwanej
protokolem zdawczo —odbiorczym.

Realizacje przedmiotowej umowy z ramienia pozwanego nadzorowal jego pracownik B. K.. Budowa jednostki byta
finansowana w calo$ci przez pozwang. W dniu 2 lipca 1998 r. pozwana rozpoczela rozruch technologiczny jednostki,
a w dniu 4 wrze$nia 1998r. jednostka zostala przyjeta do eksploatacji.

W okresie od 4 wrzeénia 1998 r. do konca listopada 2000 r. jednostka byla eksploatowana, jednakze z uwagi
na zamontowanie zbyt slabych silownikéw, nie miala mozliwosci plukania wglebnego powyzej 6 m. Dopiero po
zamontowaniu tych sitownikéw w dniu 29 listopada 2000 r. pracowala juz bez zadnych ograniczen.

W trakcie realizacji umowy doszlo do powstania dwdch wynalazkéw chronionych patentami: stworzony przez B. K. -
wynalazek pod nazwa ,,(...)” chroniony patentem nr (...) i stworzony przez powodéw i B. K. wynalazek o nazwie: ,,(...)".

W dniu 29 kwietnia 1996 r. tworcy tego ostatniego wynalazku zglosili do Urzedu Patentowego powstaly podczas
realizacji umowy projekt. Wynalazek otrzymal patent o numerze (...). W dniu 30 listopada 2000 r. zostalo dokonane
ogloszenie o udzieleniu patentu. W opisie patentowym jako uprawnieni z patentu wpisani sa3 powodowie i B. K..
Ochrona patentowa trwala do 29 kwietnia 2001 .

Dopiero w lutym 1997 r. powod R. poinformowal pozwanego o zgloszonym do ochrony w Urzedzie Patentowym
wynalazku i wezwal do uregulowania praw twércoéw do wynagrodzenia. Jednoczesnie zapewnil, ze tworcy wynalazku
po otrzymaniu zapewnienia o wyplacie wynagrodzenia wyraza zgode na calkowite przeniesienie praw autorskich i
zmiane osoby zglaszajacego w Urzedzie Patentowym.

W odpowiedzi pozwana zarzucila (...) §$wiadome naruszenie praw wynikajacych z art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczoS$ci
jak iz § 9 umowy z 30 listopada 1994 .



W kolejnych pismach B. R. proponowal pozwanej zawarcie umowy o wspo6lno$ci prawa do patentu i zobowigzywal
sie do zalatwienia formalnoSci zwigzanych z wpisem pozwanego jako uprawnionego do patentu. Pozwana stwierdzila,
ze propozycja bedzie mozliwa do przyjecia, pod warunkiem dostarczenia przez pracownie o§wiadczenia osob, ktore
bezpodstawnie dokonaly zgloszenia, o nieodptatnym zrzeczeniu sie praw do tego zgloszenia na rzecz (...). Ostatecznie
jednak do tego nie doszlo i pozwany nigdy nie stal sie wsp6éluprawnionym do patentu nr (...).

Pozwany probowat doprowadzi¢ do uniewaznienia patentu nr (...), ale jego wniosek, decyzja Urzedu Patentowego z
dnia 14 marca 2002 r., zostal oddalony.

Powodowie zwracali sie do pozwanego o wydanie im korzysci, uzyskiwanych z eksploatacji rozwiazan technicznych,
chronionych patentem, ale bylo to bezskuteczne.

W dniu 26 wrzesnia 2005 r. zglosili interwencje uboczna po stronie powoda w toczacym sie od 23 kwietnia 2003 r.
przed Sadem Okregowym w W. procesie wszczetym przez trzeciego ze wspotuprawnionych do patentu B. K. (sygn.
akt XXVC 2168/05), wnoszac jednocze$nie o zastosowaniu w stosunku do nich przepisdbw o wspoéluczestnictwie

jednolitym.
Po ostatecznym sprecyzowaniu roszczenia w powyzszym procesie B. K. domagal od pozwanego przedsiebiorstwa:

- z tytulu naruszeniem patentu nr (...): zasadzenia na swoja rzecz kwoty 350.252 zl stanowiacej 1/6 z polowy
wyliczonych przez bieglego J. K. (1) korzyéci pozwanego tj. zyskow, zaniechania remontu i modernizacji starej
jednostki ,(...)”, dodatkowo wobec naruszenia praw do wyzej wymienionego patentu wnosil o zasadzenie na cele
popierania wynalazczoS$ci dla (...) Klubu (...) kwoty 20.000 7} ;

- z tytulu wynagrodzenia dla tworcy z patentu nr (...) pod nazwa ,,(...), do ktérego B. K. byl wspbtuprawnionym razem
z pozwanym, wnosil o zasadzenie 18 % od polowy obliczonych przez bieglego K. zyskow, za okres poczawszy od 30
listopada 1999 r. do 30 listopada 2006 r. , odliczajac 5.000 zl, jaka uzyskal od pozwanego tj. kwoty 893.184 zl.

W dniu 22 pazdziernika 2007 r. Sad Okregowy oddalil powddztwo B. K. w zakresie zadania wydania 1/6 korzySci
zwiazanych z korzystaniem z patentu nr (...) przez okres objety ochrona patentowa oraz w zakresie zadania zasadzenie
20.000 zt na cele popierania wynalazczo$ci, uznajac, ze pozwane przedsiebiorstwo mialo prawo do bezplatnego
korzystania z tego patentu. Ani powod w tej sprawie tj. B. K. ani wystepujacy jako interwenienci B. R. i M. R. nie
zaskarzyli tego wyroku.

W dniu 3 wrze$nia 2007 r. powodowie wystapili z niniejszym powodztwem.

Powyzszy stan faktyczny, poza data faktycznego wejécia do eksploatacji ,,(...)” w zasadzie miedzy stronami niesporny,
Sad ustalil na podstawie dowodéw, zgromadzonych w aktach sprawy.

Zdaniem Sadu Okregowego fakt, ze ,,(...)” zaczal by¢ eksploatowany od dnia 4 wrze$nia 1998 r. w $wietle powolanych
wyzej dowododw nie budzi zadnych watpliwoéci. Z uwagi na zamontowanie niewlasciwych sitlownikéw nie mdg} tylko
wykonywac ptukania na gleboko$ciach ponizej 6 metréw, co stalo sie mozliwe dopiero po 29 listopada 2000 .

Powolany na wniosek powodow biegly inz. J. K. (1), pordwnujgc parametry pracy jednostki (...) z jednostkami starego
typu (...), wyliczyl, ze nowa jednostka zastepuje 2,549 jednostek starego typu. Biorac pod uwage koszty budowy
obu jednostek wyliczyl, ze oszczednoS$ci, wynikajace z budowy jednej jednostki (...) w zamian za budowe dwoch
jednostek (...) wynoszg 1.253.716,78 z}. W opinii uzupelniajacej wyliczyl dodatkowo zyski wynikajgce z eksploatacji
(...) w stosunku do eksploatacji (...) w okresie od 10 wrze$nia 1998 r. do 29 kwietnia 2001 r., wyliczyl je na kwote
1.525.437,20 zl.

Pelnomocnik pozwanego podnosil, ze od wyliczonych korzysci z eksploatacji (...) winny by¢ odliczone naklady
poniesione przez pozwanego na wynagrodzenie tworcow, budowe statku i jego eksploatacje, z uwzglednieniem
wynagrodzenia zalogi oraz wysoko$ci obciazen administracyjnych w latach 1998 r. — 2001 r. Wobec nie posiadania



przez pozwanego stosownych dokumentéw wyliczenie powyzszych nakladow przez bieglego rewidenta nie bylo
mozliwe.

Pozwany nadto zarzucal opinii bieglego K., ze wyliczenie korzysci z (...), nie rozdziela korzysSci z patentu nr (...) i
patentu nr (...), przystugujacego wylgcznie B. K..

Powodowie ostatecznie jako podstawe swojego roszczenia wskazali przede wszystkim postanowienia umowy nr (...), w
szczegodlnosci jej § 9, stanowiacy, ze wykonawca i zamawiajacy zastrzegaja sobie réwne prawo wlasno$ci wynalazkow
i wzoréw uzytkowych dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ze zamawiajacy ma prawo do bezplatnego
ich uzytkowania przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji, bedacej przedmiotem umowy, przy uwzglednieniu
roszczen tworcow, wynikajacych z prawa wynalazczego a takze przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczoS$ci w zwigzku
z art. 315 ust. 2 ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej i przepisy kodeksu cywilnego art. 2071 209 k.c.

Pozwany powolujac sie na tre$¢ wyroku i ustalenia ze sprawy XXVC 2168/05 wnosit o oddalenie powodztwa, podniost
tez zarzut przedawnienia. Pozwany podkreslil, ze umowa z 30 listopada 1994 r. byla zawarta z (...), a wiec z podmiotem
gospodarczym, a nie z B. R. jako osoba fizyczna, ma tu wiec zastosowanie trzyletni termin przedawnienia jako, ze
roszczenie zwigzane jest z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarcze;j.

Pozwany zakwestionowal wywdd strony powodowej w przedmiocie przerwania biegu przedawnienia przez akcje B.
K., ktory jako wspotwlasciciel patentu nr (...) w dniu 23 kwietnia 2003 r. wystapil z roszczeniem o wydanie korzysci
w trybie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Podnidsl, ze po pierwsze roszczenie, z jakim wystapil B. K., bylo oparte
na zupeknie innej podstawie faktycznej i prawnej niz roszczenie powoddow, B. K. taczyl bowiem z pozwanym stosunek
pracy, a po drugie ostatecznie sprecyzowal swoje roszczenie w ten sposob, ze wniodst o zasadzenie odpowiedniej kwoty
tylko za korzystanie przez pozwana z patentu nr (...), ktérego powodowie nie sa wlaScicielami.

Pozwany podnosil nadto, ze wbrew zapisowi umowy o rownym prawie wlasnoSci wynalazkow i wzoréw uzytkowych,
dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (§ 9 ust. 9.1 umowy) wspéluprawnionym z patentu nr (...) zostali
jedynie powodowie i B. K.. Poniewaz pozwany nigdy nie stal sie wspoluprawnionym z tego patentu nie moze by¢
traktowany jako wspolwlasciciel wynalazku objetego ochrong z tego patentu, a zatem podstawa roszczen powodow
nie moga by¢ wskazane przez nich przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci z 19 pazdziernika 1972 r., a takze
przepisy art. 207 k.c. w zw. z art. 209 k.c.

Pozwany dodatkowo wskazywal na nieprzydatno$é dla sprawy opinii wykonanej przez bieglego J. K. (1), jako ze
biegly wyliczyl korzysci, wynikajace lacznie z patentéw nr (...) i patentu nr (...), przyslugujacemu wylacznie B. K. i
pozwanemu.

Sad Okregowy w pehi podzielil stanowisko strony pozwanej. Przede wszystkim za stluszny uznal podniesiony przez
pozwang zarzut przedawnienia roszczenia.

Powodowie przez caly proces jako podstawe swego roszczenia wskazywali przepisy art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o
wynalazczoéci z 19 paZdziernika 1972 r., stanowiace, ze w razie uzyskania korzySci z korzystania z wynalazku przez
jednego ze wspoluprawnionych jest on obowigzany do przeniesienia na pozostalych wspoluprawnionych, stosownie
do ich udzialéw, odpowiedniej czeéci polowy uzyskanych korzyéci po potraceniu poniesionych nakladéw, a w zakresie
nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspotwlasnoéci w czesciach
utamkowych tj. art. 2071 209 k.c.

Sad wskazal, ze stosownie do treSci art. 58 ustawy o wynalazczoS$ci roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegaja
przedawnieniu z uplywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktorym uprawniony dowiedziat sie
o naruszeniu patentu, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Ochrona patentowa powodow wygasta w dniu 29 kwietnia
2001 r., powodowie za$ wystapili z niniejszym roszczeniem dopiero w dniu 3 wrze$nia 2007 r.



W ocenie Sadu niezasadne jest stanowisko powodow, ze doszlo do przerwania biegu przedawnienia przez akcje B. K.,
ktory jako wspotwlasciciel patentu nr (...) w dniu 23 kwietnia 2003 r. wystapil z roszczeniem o wydanie korzy$ci w
trybie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczoSci.

Prawda jest, ze dokonanie przez kilku wspohworcow wynalazku prowadzi do powstania wspdlnoSci prawa,
wynikajacego z autorstwa tego wynalazku. Jednakze przedmiotem niniejszego sporu nie jest prawo do autorstwa
wynalazku, ktére ma charakter prawa osobistego (niemajatkowego), lecz prawo do wynagrodzenia naleznego
wspottworcom wynalazku. Wspoltworcey tj. powodowie i B. K. ustalili, ze wynagrodzenie w postaci zysku pozwanego
ze stosowania ich wynalazku przysluguje im w réwnych czesciach tj. po 1/3. W sprawie sygn. akt XXVC 2168/05 B.
K. dochodzit tylko swojej cze$ci wynagrodzenia nie dzialal wiec w imieniu i na rzecz powoddéw. Sad rozpoznajacy ta
sprawe uznal, iz wobec powodow, ktorzy w dniu 26 wrze$nia 2005 r. zglosili interwencje uboczng po stronie B. K. nie
zachodzi wspoéluczestnictwo jednolite. Sad Okregowy w niniejszej sprawie w pelni podzielil to stanowisko.

Sad Okregowy wskazal, ze przy przyjeciu odpowiedzialno$ci kontraktowej wynikajacej z zapisu § 9 ust. 9.1. umowy
nr (...) roszczenie jest tym bardziej przedawnione. B. K. nie byt w ogdle strona tej umowy. Stronami umowy byl
pozwany i podmiot gospodarczy (...), reprezentowana przez B. R.. Roszczenia wynikajace z tej umowy sa zdaniem
Sadu niewatpliwie zwigzane z prowadzona przez B. R. pod firma (...) dzialalnoécia gospodarcza.

Sad wskazal, ze drugi z powodéw M. R. nie jest wprawdzie podmiotem gospodarczym ani nie byl strong umowy (_..), ale
poniewaz swoje roszczenie wywodzi od B. R. na podstawie zawartych z nim uméw zlecenia, do jego roszczenia rowniez
stosuje sie trzy letni termin przedawnienia jak dla roszczen zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarcze;j.

Sad Okregowy podzielil takze zarzut strony pozwanej o braku, innej niz kontraktowa, podstawy prawnej
dochodzonego roszczenia.

Bezspornym jest, ze patent nr (...) powstal w trakcie realizacji umowy nr (...). Wspohtwoércami chronionego tym
patentem wynalazku i wsp6luprawnionymi z niego sa powodowie i B. K.. Wbrew zastrzezeniu z § 9 ust. 9.1 umowy
nr (...) o rownych prawach zamawiajacego i pracowni projektowej do wlasnosci wynalazkow i wzoroéw uzytkowych,
dokonanych w trakcie realizacji umowy i wbrew tresci art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczoS$ci z 19 pazdziernika 1972 .
( tekst jednolity Dz.U. z 1993 nr 26 poz. 117 ze zm.), stanowigcego, ze prawo do patentu na wynalazek dokonany przez
tworce w wyniku wykonywania obowigzkdw ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, przyshuguje pracodawcy
lub zamawiajacemu, pozwany nigdy nie stal sie wspotwlascicielem ani wspoluprawnionym z patentu nr (...).

W ocenie Sagdu poniewaz pozwany nie jest wspoluprawnionym z patentu ani wspoétwlascicielem chronionego nim
wynalazku nie moga mieé¢ zastosowania w stosunku do niego przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczoSci,
dotyczacego rozliczania korzysci z korzystania z wynalazku miedzy wspoluprawnionymi z patentu ani art. 207 k.c.,
dotyczacy rozliczania pozytkow z rzeczy wspodlnej miedzy wspotwlascicielami.

Zgodnie z zapisem umowy pozwany mial jednak prawo do bezplatnego uzytkowania powstalych w trakcie realizacji
umowy wynalazkow i wzoréw uzytkowych, przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy, przy uwzglednieniu roszczen tworcow wynikajacych z prawa wynalazczego (§ 9 ust. 9.1 umowy). Jego prawo
do korzystania z patentu wynikalo tez z art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczo$ci, stanowiacego, ze w przypadku dokonania
wynalazku przez tworce przy pomocy przedsiebiorcy, przedsiebiorcy temu przystuguje prawo korzystania z wynalazku
we wlasnym zakresie.

Poniewaz pozwany w zaden sposdb nie naruszyl praw twoércow do patentu nie ma tu zastosowania art. 57 ustawy o
wynalazczo$ci stanowiacy, ze ten ktérego patent zostal naruszony, moze zadaé zaniechania naruszenia, usuniecia jego
skutkow oraz wydania uzyskanych korzysci albo wynagrodzenia szkody, na zasadach og6lnych i ze kto naruszyl patent
obowigzany jest ponadto na zadanie uprawnionego do ogloszenia w czasopismach stosownego oS§wiadczenia, a takze,
gdy dzialal umyslnie, do zaptaty odpowiedniej kwoty pienieznej na rzecz jednej z organizacji, o ktérych mowa w art.
9 ust. 1, na cele popierania wynalazczos$ci (ust. 11 2 art. 57).



W ocenie Sadu Okregowego sluszny jest tez zarzut pozwanego, dotyczacy nieprzydatno$ci opinii bieglego J. K. (1).
Przede wszystkim dlatego, Ze opinia dotyczy korzy$ci ptynacych dla pozwanego w eksploatacji calej jednostki (...) bez
wyodrebnienia w nich korzyS$ci, wynikajacych z korzystania z chronionego patentem nr (...) wynalazku powodow.

Majac na uwadze wszystkie podniesione wyzej okolicznosci i tre§¢ powolanych przepiséw, Sad orzekt jak w wyroku.
O kosztach postepowania orzek} na podstawie art. 98 k.p.c.

Od powyzszego orzeczenia apelacje wniesli powodowie, zaskarzajac wyrok w caloéci i zarzucajac mu:

1) naruszenie przepiso6w postepowania, ktére moglo mie¢ wplyw na tre$c zaskarzanego Wyroku, to jest art. 328 § 2
k.p.c., wobec niewskazania w uzasadnieniu wyroku podstawy faktycznej rozstrzygniecia, majgc na uwadze pominiecie
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku ustalen faktycznych, ktére Sad uznal za udowodnione oraz dowodéw na ktoérych
sie oparl - albowiem Sad oddalajac powddztwo przyjal, iz roszczenia powod6éw podlegaja trzyletniemu terminowi
przedawnienia, przy jednoczesnym pominieciu okreslenia dnia (konkretnej daty), w ktérym roszczenie powodow stato
sie wymagalne, a w konsekwencji w uzasadnieniu zaskarzanego Wyroku nie zostaly okre$lone przez Sad I instancji
terminy, w ktorych roszczenia powodow ulegly w ocenie Sadu przedawnieniu - co uniemozliwia instancyjna kontrole
wydanego orzeczenia;

2) naruszenie przepis6w postepowania, majacych istotny wplyw na tre$¢ wydanego orzeczenia, a to przepisu art. 233
§ 1 k.p.c. wzw. z art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c., wyrazajace sie w sformulowaniu przez Sad dowolnej i tendencyjnej oceny
materialu dowodowego, dokonanej nadto w sposéb sprzeczny z obowiazujacymi regutami rozkladu ciezaru dowodu,
skutkujacej oceng opinii bieglego sadowego prof. zw. dr hab. J. K. (1) jako nieprzydatnej do wydania rozstrzygniecia w
niniejszej sprawie, z uwagi na niewyodrebnienie w jej tresci korzysci uzyskanych w ramach korzystania z wynalazku
powoddw - podczas gdy opinia ta zawiera precyzyjne wyliczenie oszczedno$ci plynacych z eksploatacji wynalazku
powodow, co z kolei bylo warunkiem niezbednym dla ustalenia korzysSci uzyskanych z tego tytutu przez pozwana, zas
pozwana skutecznie nie zakwestionowata okoliczno$ci wynikajacych z opinii bieglego i nie wykazala - bedac do tego
zobowiazana zgodnie z regulami rozkladu ciezaru dowodu - aby wyliczenia bieglego byly bledne w zakresie, ktory
czynilby opinie nieprzydatng do wydania rozstrzygniecia w sprawie;

3) naruszenie przepisow prawa materialnego, to jest art. 45 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972
r. o wynalazczoSci, poprzez jego niezastosowanie, wyrazajace sie w przyjeciu, ze pozwana nie byla ex lege
wspoluprawnionym z patentu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o wynalazczoSci, a w konsekwencji pozwana nie byla
na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy o wynalazczo$ci zobowigzana do przeniesienia na pozostalych wspéluprawnionych,
stosownie do ich udzialéw, odpowiedniej czesci polowy uzyskanych korzysci, po potragceniu poniesionych nakladéw;

4) naruszenie przepisbw prawa materialnego, to jest art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczo$ci, poprzez jego niezastosowanie, wyrazajace sie w przyjeciu w ustalonym stanie faktycznym, ze pozwanej
nie przystugiwala wraz z powodami wsp6lnosé prawa do uzyskania patentu na wynalazek w rozumieniu art. 20 ust.
1 Ustawy o wynalazczo$ci, a w konsekwencji niezastosowanie - odpowiednio stosowanego - art. 45 ust. 2 Ustawy o
wynalazczo$ci;

5) naruszenie przepisOw prawa materialnego, a to art. 65 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrazajace sie w
przyjeciu, ze Strony na mocy wigzacej je umowy, a dokladnie § 9 ust. 9.1. Umowy nr (...) z dnia 30 listopada 1994 r.,
nie rozciaggnely na wigzacy je stosunek zobowigzaniowy zobowiazan wynikajacych z Ustawy o wynalazczo$ci, w tym w
szczegoblnosci zobowigzania okreslonego w art. 45 ust. 2 Ustawy o wynalazczo$ci - podczas gdy prawidlowa wykladnia
przedmiotowego postanowienia umownego, przy zastosowaniu regul wykladni o§wiadczen woli wyrazonych w art.
65 § 2 k.c. prowadzi¢ winna do wniosku, ze zgodnym zamiarem stron bylo przyznanie twoércom wynalazku roszczen
wynikajacych z Ustawy o wynalazczo$ci, w tym roszczenia o przeniesienie odpowiedniej czesci polowy uzyskanych
korzysci:



6) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 118 zd. 2 k.c., poprzez jego niewlasciwe zastosowanie wyrazajace sie
W uznaniu, ze roszczenia kierowane w niniejszym postepowaniu przez powod6éw sa roszczeniami zwigzanymi z
prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej, dla ktérych termin przedawnienia wynosi trzy lata, przy jednoczesnym
niewladciwym niezastosowaniu art. 118 zd. 1 k.c.,, przewidujacego dziesiecioletni termin przedawnienia do
wywiedzionych przez powodoéw roszczen;

7) wreszcie dodatkowo art. 5 k.c. w zw. z art. 118 k.c., poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy korzystanie
przez pozwang z zarzutu przedawnienia roszczen przystugujacych powodom narusza zasady wspolzycia spolecznego,
zwlaszcza wobec faktu, ze pozwana powolujac sie na okolicznoé¢, iz nie znajduja do niej zastosowania przepisy
dotyczace roszczen wzgledem wspotuprawnionych z patentu oraz zaniechawszy wyplaty pozwanym czeéci uzyskanych
korzysci przyslugujacego im na mocy umowy, korzystala faktycznie z wynalazku powodow.

Majqgc na vwadze powyzsze powodowie wniesli o:

1) zmiane zaskarzonego wyroku, poprzez zasqdzenie od pozwanej na rzecz:

a) powoda M. R. kwoty 350.252 zl wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia zaplaty;
b) powoda B. R. kwoty 350.252 zl wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia zaplaty;

2) zmiane orzeczenia w przedmiocie naleznych powodom kosztéw procesu i zasadzenie od pozwanej na rzecz
powodow kosztow procesu za obie instancje wedlug norm przepisanych, z zastrzezeniem przyznania zwrotu kosztow
procesu za I instancje wedlug zltoZzonego przez pelnomocnika powodow spisu kosztow;

- ewentualnie:

3) uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:

Apelacja w przewazajgcej mierze zasluguje na uwzglednienie.

Zasadny jest zarzut dotyczacy naruszenia art. 118 k.c. poprzez niewlasciwe zastosowanie i uznanie, ze roszczenia
powodow s3 roszezeniami zwigzanymi z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej. Wskaza¢ nalezy, ze zawarte w
art. 118 k.c. okreélenie ,zwigzane z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej” nie oznacza, ze chodzi o jakikolwiek
zwiazek z prowadzona dzialalno$cia gospodarcza. Czynnoéci podejmowane przez podmiot prowadzacy dzialalnoéc
gospodarcza wchodza w zakres jego dzialalno$ci gospodarczej w szczegblnosci jezeli podejmowane sa dla realizacji
zadan zwigzanych z przedmiotem dzialania danego podmiotu i stanowia typowe czynnosci ze wzgledu na prowadzona
dzialalnos$¢ gospodarcza. Roszczenia wynikajace z tych czynno$ci zwiazane sa z dzialalnoScia gospodarcza, a tym
samym objete sa dyspozycja art. 118 k.c., natomiast pozostate czynnoéci nie. Strony w laczacej je umowie dostrzegly
mozliwo$¢ powstania wynalazku przy okazji wykonania zleconych prac, jednakze dokonanie wynalazku nie miescito
sie w zakresie normalnych czynno$ci przedsiebiorstwa powoda B. R., a zatem roszczenia z nim zwigzane, wywodzone
z ustawy o wynalazczoS$ci nie mogg by¢ uznane za roszczenia zwiazane z prowadzong dzialalno$cia gospodarcza w
rozumieniu art. 118 k.c. Niezasadne bylo zatem przyjecie przez Sad Okregowy trzyletniego terminu przedawnienia.
Wskaza¢ jeszcze nalezy, ze Sad I instancji w uzasadnieniu wyroku powolat sie na tres¢ art. 58 ustawy o wynalazczoSci,
zgodnie z ktorym roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uplywem trzech lat, a bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu patentu. Tym niemniej Sad
Okregowy nie stwierdzil naruszenia przez pozwanego patentu, przystugujacego powodom, a zatem wskazany przepis
nie moze stanowi¢ podstawy zastosowania krotszego terminu przedawnienia roszczen powodow.

Zasadny byt takze zarzut naruszenia art. 65 § 2 k.c. Powodowie upatrywali naruszenia art. 65 § 2 k.c. w blednym
odczytaniu przez Sad tre$ci umowy dnia 30 listopada 1994 roku. Maja racje skarzacy, ze brak powolania sie w umowie
na dyspozytywna norme art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczo$ci nie mozna odczytac jako jej wylaczenie. Do zastosowania



tej normy wystarczylo tylko przyjecie konstrukeji wspotwlasnosci wynalazku, co strony jednoznacznie uczynilty w § 9
ust. 1 umowy. Na podstawie dowodéw zaoferowanych przez strony nalezy przyjac, ze obie strony nie mialy zamiaru
ani wylgczenia ani ograniczenia zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczo$ci. Do tych samych rezultatow
prowadzi zastosowanie wzorca obiektywnego, przez przyznanie zlozonym o$wiadczeniom woli znaczenia, jakie mogl
z nich wyinterpretowaé starannie dzialajacy ich adresat, przy uwzglednieniu okoliczno$ci, w jakich zostaly zlozone
o$wiadczenia, zasad wspolzycia spolecznego i ustalonych zwyczajow (zob. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 19 wrze$nia
2007 1., sygn. akt I CSK 189/07, niepubl.; z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt III CSK 30/06, niepubl.; uchwale Sadu
Najwyzszego z dnia 29 czerwca 1995 1., sygn. akt III CZP 66/95, OSNCP 1995/12/168).

Zasadne sa takze zarzuty dotyczace naruszenia ar. 45 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczo$ci poprzez ich niezastosowanie
i przyjecie, ze pozwana nie byla wspoluprawnionym z wynalazku w rozumieniu art. 45 ustawy, a w konsekwencji nie
byla zobowiazana na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy do przeniesienia na wspoluprawnionych odpowiedniej czeSci
polowy uzyskanych korzySci. W tym zakresie przywola¢ nalezy wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 lutego 2016 r.,
sygn. akt V CSK 331/15, zgodnie z ktérym unormowanie zawarte w art. 45 ust. 2 ustawy z 1972 r. o wynalazczoS$ci
nie jest ograniczone, ani patentem, ani prawem do patentu, gdyz rozliczenie to dotyczy wynalazku. Sad wskazal
takze, ze skoro ustawodawca dopuszcza wystapienie z roszczeniami z tytulu naruszenia patentu, to nalezy dojsé
do wniosku, ze w drodze odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 ustawy z 1972 r. o wynalazczo$ci obejmuje
ochrona prawna wspodluprawnionego do korzystania z wynalazku, wobec innego korzystajacego z wynalazku, w
kazdym razie w okresie od zgloszenia wynalazku do opatentowania. Przytoczony poglad daje mozliwo$¢ innego
odkodowania norm zawartych w art. 45 u.w., tj. iz poszczegblne unormowania dotycza innych praw, i tak ustep 1
wprost stanowi o wspolnos$ci patentu, ustep 5 o wspoélnosci prawa do patentu, natomiast ustep 2 o uzyskaniu korzysci
przez wspdluprawnionego z wynalazku. Takie stanowisko wynika takze z celu tego unormowania, gdyz kazdy twoérca
powinien by¢ podmiotem prawa do swego rezultatu tworczego po jego powstaniu. Nalezy pamietaé, ze chociazby
z powodu wystagpienia przestanki negatywnej nie wszystkie wynalazki zostajg opatentowane, choé¢ z powodu ich
gospodarczego wykorzystania moga przynie$¢ duze korzysci.

Trzeba tez wskaza¢, ze na gruncie Prawa wlasno$ci przemyslowej w pismiennictwie zostal wyrazony poglad, iz w
przypadku uzyskania przez wspotuprawnionego korzySci z wynalazku nieopatentowanego, w braku odmiennej umowy
rozliczenia powinny nastgpi¢ stosownie do art. 72 ust. 4 p.w.p. za okres od zgloszenia do opatentowania wynalazku
w Urzedzie Patentowym. Dodaé nalezy, ze zapatrywanie to obecnie zaczyna przewaza¢ w najnowszej literaturze. Na
jego poparcie podniesiono, ze wystapienie z wnioskiem patentowym, wigze sie z powstaniem stanu oczekiwania na
prawo wylaczne. Przyjecie, ze prawo do patentu jest ekspektatywa prawa z patentu pozwala uznaé¢ dopuszczalno$é
stosowania tych samych zasad do zarzadu i eksploatacji wynalazku przed opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego
patentu (por. wyroki Trybunatu Konstytucyjnego: z dnia 22 czerwca 1999 r., K. 5/99, OTK ZU 1999, Nr 5, poz. 100;
z 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998, Nr 7, poz. 114; z dnia 28 kwietnia 1999 r., K. 3/99, OTK ZU 1999, Nr
4, poz. 73; z dnia 24 pazdziernika 2000 r., SK 7/00, OTK ZU 2000, Nr 7, poz. 256). Wskazuje sie tez, ze uprawnienie
do korzystania nie stanowi czeSci prawa do uzyskania patentu (A. Szajkowski w: S. Sohtysinski, A. Szajkowski, T.
Szymanek Komentarz s. 252), zakres faktycznego korzystania z wynalazku przed jego opatentowaniem strony moga
okresli¢ w umowie. Jednak w zwigzku z brzmieniem art. 72 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Prawo wlasnos$ci przemystowe;j
nalezy przyja¢, jak wskazano juz wyzej, ze w przypadku uzyskania przez wspoluprawnionego korzysci z wynalazku
nieopatentowanego w braku odmiennej umowy rozliczenia powinny nastapi¢ stosownie do art. 72 ust. 2 p.w.p. (tak
dr Piotr Kostanski w: Prawo wlasno$ci przemystowej Komentarz, (...)Warszawa 2014, str. 482).

Wykluczenie dopuszczalno$ci odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 p.w. do wspoluprawnionych z wynalazku
eliminowaloby stosowanie wobec nich przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych zasad wspoélnego wynalazku w
okresie przed jego opatentowaniem. W takim wypadku nalezaloby wiec przyjac nielogiczny wniosek, ze w tym okresie
nie przystuguje im zadne prawo do efektu z wynalazku, co jest nie do utrzymania w §wietlne unormowania zawartego
w art. 45 ust. 3 u.w. (tak takze wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4 wrze$nia 1961 r., I CR 845/60, LEX nr 1633506),
zgodnie z ktérym w zakresie nie uregulowanym w ust. 11 2 stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o
wspotwlasnoéci w czeSciach utamkowych.



Nalezy takze powolaé sie na uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 4 wrze$nia 1961 r., I CR 845/60, zgodnie
z ktorym wynalazek juz z chwila jego dokonania staje sie dobrem niematerialnym, nalezacym do tworcy, i jako taki
moze by¢ przedmiotem odpowiednich umoéw, w szczegblno$ci umowy o korzystanie z tego wynalazku. Patent nie
stwarza bowiem prawa do wynalazku, lecz wylaczno$¢ korzystania z niego (art. 1 rozp. z 22 marca 1928 r. o ochronie
wynalazkow, wzordw i znakéw towarowych). A zatem fakt, ze pozwany nie pozostawal wspoluprawnionym z patentu
nie wylacza mozliwosci zastosowania w niniejszej sprawie do rozliczen miedzy stronami na podstawie art. 45 ust. 2
ustawy o wynalazczoSci.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny dopuscil dowdd z opinii bieglych celem wyliczenia korzysci ekonomicznych
netto, wynikajacych z zastosowania wynalazku z patentu nr (...), gdyz poprzednio wydana w sprawie opinia biegtego
J. K. (2) byla nieprzydatna dla rozstrzygniecia, gdyz dotyczyla wyliczenia lacznych korzysci, wynikajacych takze
z wynalazku pana B. K.. Biegli dokonali stosowanych wyliczeri, w ocenie Sadu Apelacyjnego brak podstaw do
kwestionowania opinii bieglych. Wynika z nich, ze korzysci uzyskane z eksploatacji statku (...) sa nawet wieksze
niz wskazywali to powodowie. W ocenie Sadu Apelacyjnego w okolicznoéciach niniejszej sprawy nalezy przyjac,
ze korzySci ekonomiczne netto, wynikajace z wprowadzenia do eksploatacji jednostki plywajacej (...) wyniosly
2.386.346,20 zl. Jest to kwota wyliczona wedlug wariantu, zgodnie z ktéorym koszty pracy zalogi jednostki (...)
zostaly wyliczone dla (...)pracownikow zaltogi, zas koszty wybudowania nowych jednostek (...) zostaly wyliczone
przy zalozeniu, ze ich zakup bylby sfinansowany ze $rodkéw wlasnych do wysoko$ci kosztéw poniesionych na
wybudowanie jednostki (...), natomiast w pozostalym zakresie z finansowania zewnetrznego. Jezeli chodzi o liczbe
czlonkéw zalogi jednostki plywajacej (...) to wskazac nalezy, ze biegly ds. budowy jednostek plywajacych, zeglugi
srodladowej i ratownictwa wodnego K. R. wskazal w swej opinii z dnia 22 lipca 2015 r. podstawowe parametry
techniczne spulchniaczy (...)1 (...), bedace podstawa do wyliczen dokonanych nastepnie przez bieglego ds. ekonomiki
przedsiebiorstw (...). Biegly oparl sie na elementach dokumentacji technicznej jednostek (...) i (...) oraz danych
zawartych w aktach sprawy. Biegly R. wskazal, ze stan zalogi spulchniacza (...) wynosil (...)oséb (k. 1466). Opinia ta w
zadnym zakresie nie byla przez strony kwestionowana, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2015 roku pelnomocnicy stron
o$wiadczyli, Ze nie kwestionuja parametréw technicznych i danych dotyczacych analizowanych jednostek, zawartych
w opinii bieglego R. (k. 1645). Pdzniejsze kwestionowanie przez pozwanego, iz stan zalogi jednostki (...) nie wynosit
(...)lecz(...) czlonkdw zalogi jest niezasadne, tym bardziej, ze w tym zakresie strona pozwana powoluje sie wylacznie na
jeden dokument, a mianowicie pismo pelnomocnika pozwanego datowane na 1 marca 2010 r., w ktérym wskazal, jakie
osoby w latach 1998 — 2001 byly czlonkami zalogi tego spulchniacza. Z pisma nie wynika w zaden sposob, iz wskazane
osoby byly jednoczesnymi czlonkami zalogi i ze we wskazanych latach stale oblozenie wynosito (...)os6b. W ocenie
Sadu Apelacyjnego zatem, popartej opinig bieglego K. R., liczba (...)czlonkéw zalogi jednostki (...), zastosowana dla
dalszych obliczen, jest w pelni prawidlowa.

Odnoszac sie natomiast do przyjetego przez bieglego M. S. sposobu finansowania jednostek (...) wskazaé nalezy, ze art.
45 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci odnosi sie do ,,odpowiedniej czeSci polowy uzyskanych
korzysci, po potraceniu poniesionych nakladéw”. Tym samym ustawa odnosi sie do realnie poniesionych przez
wspoluprawnionego nakladow, nie za$ do wartoéci i wariantow hipotetycznych, mozliwych do zastosowania. Pozwana
spotka wybudowala jednostke (...) w catoéci z wlasnych srodkéw, nie za$ z finansowania zewnetrznego. Dokonywanie
przeliczenia uzyskanych korzys$ci wedlug hipotetycznego wariantu, polegajacego na tym, ze pozwany poczynitby
naklady w caloSci ze Srodkdéw zewnetrznych, lokujac réwnolegle swe fundusze i wolne srodki na oprocentowanych
rachunkach i z tego tytulu pobierajac korzysci jest nieuzasadnione, nie odnosiloby sie bowiem do rzeczywiscie
poniesionych na budowe spulchniacza nakladow.

W ocenie Sadu Apelacyjnego zasadne bylo zatem uwzglednienie roszczenia i zasadzenie na rzecz kazdego z powodéw
dochodzonych przez nich kwot po 350.252 zl, gdyz odpowiednia czeé¢ polowy korzySci po potraceniu nakladéow
wyniosta kwote wieksza, tj. 397.724,36 z (2.386.346,20 7z} : 2 = 1.193.173,10 zl : 3 = 397.724,36 z}). Sad Apelacyjny
oddalil jedynie czeSciowo roszczenie odsetkowe, uznajac ze w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje art. 455 k.c.,
zgodnie z ktorym jezeli termin spelnienia §wiadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z wlasciwoSci zobowiazania,



Swiadczenie powinno by¢ spelnione niezwlocznie po wezwaniu dluznika do wykonania, ktére w niniejszej sprawie
nastapito poprzez doreczenie odpisu pozwu.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny orzekl na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. jak w punkcie pierwszym wyroku,
oddalajac apelacje w pozostalym zakresie na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach procesu orzeczono na podstawie
art. 98 § 11 3 k.p.c. Z uwagi na wystepujgce po stronie powodowej wspotuczestnictwo o charakterze materialnym,
okres$lone w art. 72 § 1 pkt 1 in fine k.p.c. (vide: wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 lipca 2012 r. IT CSK 677/11 Lex
1228438) skarzacym, reprezentowanym przez tego samego radce prawnego, nalezy sie zwrot kosztow zastepstwa
procesowego w wysoko$ci odpowiadajacej wynagrodzeniu jednego pelnomocnika (uchwata Sagdu Najwyzszego z dnia
30 stycznia 20007 r. III CZP 130/06 publ. OSNC 2008/1/1).



