Sygn. akt I A Ca 1350/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2013 .

Sad Apelacyjny we Wroclawiu — Wydzial I Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Dariusz Klodnicki (spr.)

Sedziowie: SSA Franciszek Marcinowski
SSA Janusz Kaspryszyn

Protokolant: Justyna Eupkowska

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. we Wroclawiu na rozprawie
sprawy z powddztwa R. C.

przeciwko 1. Przedsiebiorstwu (...) SAw W.

2. Przedsiebiorstivu Handlu (...) spélce z 0.0. w W.

o zaplate

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sadu Okregowego w Swidnicy

z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt I C 298/11

1. zmienia zaskarzony wyrok w pkt. I jedynie w ten sposéb, ze powodztwo skierowane przeciwko
Przedsiebiorstivu Handlu (...) spélce z o.0. w W. oddala oraz w pkt. IT w ten sposob, ze zasqdza
od pozwanego Przedsiebiorstwa (...) SA w W. na rzecz powoda kwote 4.456 zl oraz od powoda na
rzecz pozwanego Przedsiebiorstwa Handlu (...) spotki z o.0. w W. kwote 2.400 zl, tytulem zwrotu
kosztow procesu;

2. oddala apelacje Przedsiebiorstwa (...) SA w W.;

3. zasadza od pozwanego Przedsiebiorstwa (...) SA w W. na rzecz powoda kwote 1.800 z1, tytulem
zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego;

4. zasqdza od powoda na rzecz pozwvanego Przedsiebiorstwa Handlu (...) spotki z o.0. w W., kwote
2.824,50 zl tytulem zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2011 r. R. C. wnibsl o zasadzenie od Przedsiebiorstwa (...) SA w W. oraz Przedsiebiorstwa Handlu
(...) spolki z 0.0. w W, solidarnie kwoty 40.971,94 zt wraz z ustawowymi odsetkami liczonym od dnia 25.03.2010



r., tytulem odszkodowania, za bezprawne naruszenie przez pozwanych, w okresie od 25.03.2007 r. do 24.03.2008
r., przyslugujacych mu praw z patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwa (...)”. Wskazal przy tym, ze
dochodzong nalezno$¢ gtéwna wyliczyl, jako szkode zwiazang z nieuzyskiwaniem, w/w okresie, prawnie naleznej mu
od obu pozwanych optlaty licencyjne;j.

W odpowiedzi obaj pozwani wnie§li o odrzucenie pozwu podnoszac zarzut, braku legitymacji powoda do
samodzielnego dochodzenia roszczen objetych zadaniem pozwu.

Na wypadek nieuwzglednienie tego zadania, Przedsiebiorstwo (...) SA w W. wnioslo o oddalenie powo6dztwa
podnoszac, ze powod nie wykazal, ze jest tworca w rozumieniu art. 11 ustawy z 30.06.2000 r. prawo wlasnosci
przemystowej, co i tak nie ma znaczenia, majac na uwadze, ze samodzielnie i bez jego udzialu powziela wiedze i
opracowala proces spalania granulatu gumowego w polaczeniu z mialem weglowym, a zatem nie korzysta z jego
patentu. Niezaleznie od tego podniosla, ze w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczoS$ci z dnia 9.10.1972 r., nabyla
prawa do korzystania z przedmiotowego wynalazku we wlasnym zakresie, bowiem zostal on dokonany przy jej pomocy.
Wskazala rowniez, ze stosujac opracowang przez siebie metode wspoélspalania mialu weglowego z guma, nie czyni tego
dla efektoéw ekonomicznych, a jedynie dla poprawy oddzialywania firmy w zakresie ochrony §rodowiska i czeSciowego
uniezaleznienia sie od dostawy nos$nika, jakim jest mial weglowy.

Przedsiebiorstwo Handlu (...) sp6tka z 0.0. w W. wnoszac o oddalenie powo6dztwa podniosla, ze prowadzona przez
nig produkcja granulatu gumowego ze zuzytych opon samochodowych, nie jest objeta jakimkolwiek zastrzezeniem

patentowym.

W toku procesu Przedsiebiorstwo (...) SAw W. przyznalo, Ze korzysta z patentu powoda w zakresie prowadzonej przez
siebie dzialalnosci gospodarczej, wskazujac jednoczes$nie, ze nie uzasadnia to uwzglednienia dochodzonych roszczen,
majac na uwadze aktualno$¢ pozostalych podnoszonych przez nig zarzutow.

Wyrokiem z dnia 30.07.2013 r. — sygn. akt I C 298/11, Sad Okregowy w Swidnicy zasadzit od pozwanych solidarnie
na rzecz powoda 40.971,94 zt z ustawowymi odsetkami od dnia 25.03.2010 r. do dnia zaplaty (pkt. I) oraz 4.456 zl
tytulem zwrotu kosztéw postepowania (pkt. IT).

Podstawg jego wydania byly nastepujace ustalenia faktyczne.

W latach 1997 — 1998 (...) S.A. w W. zglosila zapotrzebowanie na instalacje odsiarczania spalin. W drodze przetargu
wyloniona zostala firma (...). Wowczas wlasciciel tej firmy zwrocil sie do powoda o pomoc w wybudowaniu instalacji
w terminie 3 lat. W trakcie eksploatacji prezes (...) S.A. w W. — F. W. zwrdcil sie do powoda ze stwierdzeniem, ze
wprawdzie instalacja jest najlepsza w kraju, jednakze co miesiac musi kupowac surowiec do tej instalacji i placic za
skladowanie produktu. Zwrocil sie do powoda z zapytaniem, czy majac tak znakomite urzadzenia oczyszczajace spaliny
nie da sie w tym kotle spala¢ tanszego paliwa niz wegiel i zasugerowal, Ze moga to by¢ opony. Powdd odpowiedzial,
ze zastanowi sie nad tym rozwigzaniem.

W maju 2000 r. powod przedstawil stronie pozwanej — (...) S.A. w W. swoja koncepcje wspodlspalania opon
samochodowych z weglem w kotlach rusztowych. Koncepcja powoda spotkala sie z zainteresowaniem po stronie
tej Spolki. Strony uznaly, ze podpiszg umowe o wspdtwlasnoéci do projektu wynalazczego. Powodd przedstawil
rzecznikowi patentowemu I. M. opis istoty wynalazku oraz szkice. Umowa zostala przygotowana przez rzecznika
patentowego I. M..

W dniu 23.05.2000 1. F. W., L. G. i R. C. zawarli umowe o wspo6lno$ci prawa do projektu wynalazczego. O$wiadczyli,
ze projekt wynalazczy o nazwie: (...) stanowi rozwigzanie dokonane wspolnie. Swoje udzialy w prawach i obowigzkach
wynikajacych z powyzszej umowy okreélili jednakowo, a mianowicie po 1/3. W paragrafie 4 umowy postanowili,
ze kazdy z nich uprawniony bedzie do reprezentowania pozostalych wspélwlascicieli w sprawach dotyczacych
wspolwlasnosci w kontaktach na zewnatrz z tym, ze sprzedaz praw do korzystania ze wspotwlasnoéci, podpisywanie
umoéw dotyczacych obciazenia wspdlwlasnoéci badz czerpanie z niej pozytkdw wymaga udzialu co najmniej 50%



wspolwlasno$ci. W umowie jest mowa o zalaczniku nr 1, ktéry miat opisywaé dokladnie koncepcje, na ktorej
szczegbdlowo znal sie tylko powdd i to on mial sporzadzi¢ ten zalgcznik w formie propozycji zgloszenia patentowego.
Powdd zapoznal sie ze stanem wiedzy patentowej w tym zakresie, zidentyfikowal klase patentowa i przeczytal o
patentach udzielonych i zgloszonych. Zajelo mu to ponad 6 miesiecy pracy i na poczatku 2001 r. sporzadzil rekopis
projektu zgloszenia patentowego, ktory w pozniejszym czasie przekazal rzecznikowi patentowemu. Powyzszy rekopis
stanowil zalgcznik, o ktérym mowa w umowie z 23.05.2000 T.

Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. ma duze zaslugi we wdrozeniu projektu. Ma liczacy sie wklad finansowy i
organizacyjny, jednakze gldéwnym inicjatorem powstania wynalazku byl powdd.

Pismem z dnia 7.07.2000 r. Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. zlecilo Osrodkowi (...) ( (...)) w K. opracowanie
koncepcji wspolspalania odpadéw pochodzacych ze zuzytych opon samochodowych. Powyzsze pismo adresowane
bylo do powoda, za$ pod jego treScia podpisat sie wiceprezes (...) S.A. L. G.. W dniu 30.08.2000 . (...) SA.wW.i
(...) w K. zawarly umowe nr (...), zgodnie ze zleceniem z dnia 7.07.2000 r.

W protokolach zdawczo — odbiorczych z wykonania prac okre§lonych umowa z 30.08.2000 r. zamawiajacy i
wykonawca stwierdzili, ze prace zostaly wykonane zgodnie z tre$cia umowy. Zasadniczym celem prac badawczych
bylo przeprowadzenie pierwszego przemyslowego wspolspalania. Nie bylo woéwczas w kraju urzadzen, ktoére
rozdrabnialyby opony w taki sposéb, jaki byl przewidziany w projekcie. Na targach ekologicznych w P. powdd
nawigzal kontakt z niemiecka firmg (...), ktéra produkowala potrzebne urzadzenia do rozdrabniania opon. Powod
poinformowal o tym fakcie F. W., ktoéry zaproponowal, by obejrze¢ proces rozdrabniania opon w Niemczech. Po
rozdrobnieniu opon w Niemczech i przywiezieniu ich w takiej postaci do Polski przeprowadzono pierwszy test
przemystowego wspolspalania, ktory nastapit 29.03.2001 1.

Powod — R. C., L. G. i F. W. w dniu 2.02.2001 r. udzielili pelnomocnictwa rzecznikowi patentowemu I. M. do
wystepowania w sprawie wynalazku pt: ,(...) W dniu 6.04.2001 r. rzecznik patentowy I. M. zglosil w Urzedzie
Patentowym RP powyzszy projekt wynalazczy. Wniosek patentowy zostal zlozony w oparciu o projekt wynalazczy,
ktoérego przyjecie rzecznik potwierdzil 13.03.2001 r., jeszcze przed rozpoczeciem przemyslowego wspolspalania
(29.03.2001 r.). Zgloszenie patentowe zostalo zarejestrowane pod numerem (...). Zgodnie z zastrzezeniami
patentowymi, sposob utylizacji energetycznej zuzytych opon samochodowych i innych odpadéw gumowych, w ktérym
zuzyte opony samochodowe i inne odpady gumowe rozdrabnia sie i nastepnie spala wspolnie z paliwem weglowym,
a uzyskane w procesie spalania spaliny schladza sie i oczyszcza przed zrzuceniem do atmosfery, znamienny tym,
ze zuzyte opony samochodowe i/lub inne odpady gumowe rozdrabnia sie do granulacji od 1 mm do 150 mm z
réwnoczesnym oddzieleniem elementow metalowych, a nastepnie tak przygotowany granulat gumowy dozuje sie do
paliwa weglowego w stosunku wagowym nie wiekszym niz 1:1, po czym tak przygotowane paliwo weglowo — gumowe
spala sie w temperaturze od 1200°C do 1500°C. Sposéb ten jest znamienny tym, ze granulat gumowy dozuje sie do
paliwa weglowego z rownoczesnym réwnomiernym rozlozeniem granulatu gumowego w paliwie weglowym. Sposéb
ten znamienny jest rowniez tym, ze do spalania podawane jest powietrze wtorne o temperaturze od 100°C do 300°C.
W dniu 13.03.2001 r. powdd przedstawil rzecznikowi patentowemu I. M. rekopis zatytulowany(...)

W czerwcu 2001 r. (...) w K. na zlecenie (...) S.A. w W. opracowal koncepcje metody wspolspalania zuzytych opon
samochodowych z mialem weglowym w kotlach rusztowych. Powod byt wowcezas kierownikiem Zakladu (...) w (...)
w K.. Propozycja wspolspalania zuzytych opon samochodowych z mialem weglowym w kotlach rusztowych opierala
sie na zgloszeniu patentowym nr (...) z 6.04.2001T.

Wdrozenie technologii wymagalo przetestowania jej w eksploatacji dlugookresowej i dlatego Komitet Badan
Naukowych w W. i Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. zawarly w dniu 19.11. 2001 r. umowe nr (...) o wykonanie prac
badawczo — rozwojowych objetych projektem celowym nr (...). Przedmiotem umowy bylo wykonanie prac badawczo
— rozwojowych pn.: ,Weryfikacja koncepcji wspoélspalania zuzytych opon samochodowych z mialem weglowym
w kotlach rusztowych, energetycznych”. Badania mialy dotyczyé sezonu grzewczego 2001/2002. Warunkiem bylo
zakupienie przez (...) S.A. w W. linii wlasnych do rozdrabniania opon. Komitet Badaii Naukowych dofinansowat prace



(...) w wysokoSci 249.000 zl. Wdrozenie zakonczylo sie sukcesem, co potwierdzily sprawozdania z prac badawczo —
rozwojowych i raport konicowy.

Osrodek (...) w K. i L. W. zawarli w dniu 26.07.2002 r. umowe na wykonanie prac projektowych (umowa (...)).
Zlecenie obejmowalo opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla linii technologicznej do wytwarzania
granulatu gumowego zlokalizowanej w W. na terenie cieptowni C-I1I przy ul. (...), opracowanie projektu budowlanego
zasilania linii technologicznej i opracowanie projektu budowlanego doprowadzenia wody na teren lokalizacji linii
technologicznej. Powod byt koordynatorem w zakresie realizacji obowiazkéw umownych po stronie (...) w K..

W wiadomo$ciach gospodarczych z lutego 2003 roku w artykule zatytulowanym ,,ekologiczne cieplo” strona pozwana
(...) S. A. w W. podala, ze wspolnie z Osrodkiem (...) w K. po pomy$lnym zakonczeniu badan wdrozyla do
spalania w cieplowni C-3 tansze od wegla nowe paliwo alternatywne. Wysoka ocena projektu stworzenia nowego
paliwa alternatywnego opartego na bazie mieszanki mialu weglowego i granulatu gumowego, przyczynila sie do
dofinansowania badan nad tym tematem przez Komitet Badan Naukowych. Produkowane paliwo alternatywne daje
pozytywne wyniki ekonomiczne, a jednoczesnie efekty ekologiczne.

Osrodek (...) w K. w czerwcu 2003 r. przedstawil sprawozdanie z wykonania prac badawczo — rozwojowych pt.
~Weryfikacja koncepcji wspolspalania zuzytych opon samochodowych z mialem weglowym w kotlach rusztowych
energetycznych” realizowanych w ramach Projektu Celowego nr (...) pt. ,,Ekologiczna utylizacja odpadéw gumowych
z wykorzystaniem ich potencjalu energetycznego” dofinansowanego przez Komitet Badan Naukowych w W.. Powod
byl jednym z wykonawcow powyzszych prac.

Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. przedstawilo Komitetowi Badain Naukowych w W. Raport Konicowy z 14.07.2003 r.
z realizacji projektu celowego nr (...) pt. ekologiczna utylizacja odpadéw gumowych z wykorzystaniem ich potencjatu
energetycznego. Powyzszy raport zostat zaakceptowany bez uwag przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Na zlecenie strony pozwanej (...) S.A. w W., (...) H. K. opracowala analize zgodno$ci parametréw mieszaniny
mialu weglowego z granulatem gumowym pochodzacym ze zuzytych opon samochodowych z normami dla
wegli kamiennych. Analiza miala stanowié podstawe do oceny, czy mieszanina mialu weglowego z granulatem
gumowym posiada parametry poréwnywalne z weglem kamiennym i moze stanowié paliwo standardowe do opalania
kotla energetycznego. Obecno$¢ gumy nie zmienia charakterystyk spalania, co gwarantuje zachowanie stabilnych
parametrow pracy kotla bez wzgledu na stosowanie. Przebadane mieszaniny mialu weglowego z granulatem
gumowym ze zuzytych opon samochodowych speliaja polskie normy dla wegli kamiennych we wszystkich
parametrach istotnych dla procesu spalania i powinny by¢ uznawane jako paliwo energetyczne na réwni z weglem
kamiennym.

Na zlecenie (...) S.A. w W. zostala opracowana norma zakladowa przez Gléwny Instytut Gérnictwa w K.. W
normie okreslono zasady przygotowania, skladowania, podawania na ruszt kotla i spalania paliwa przeznaczonego
do opalania kotléw energetycznych stosowanych w procesie produkeji energii cieplnej przeznaczonej do ogrzewania
i podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.

Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. w 2007 r. osiagnelo przychdd w wysoko$ci 102.170,71 zt z tytulu ustug serwisowych
Przedsiebiorstwa Handlu (...) Sp. z 0.0. w W.. Natomiast przychody ze sprzedazy ztomu z opon wyniosly 45.032,80 zl.

Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp. z 0.0. w W. realizuje na rzecz gléwnego udzialowca tj. (...) S.A. w W. usluge
rozdrabniania zuzytych opon samochodowych. Spoélka nie wykorzystuje uzyskanych materiatow z przerobu. (...) S.A.
jest wlascicielem instalacji i surowca do przerobu oraz posiada stosowne zezwolenia Srodowiskowe. Koszty przerobu
pokrywa Spoétka. Umowna warto$¢ przychodéw wynosi okolo 972.000 zl. Laczny udzial tego przedsiewziecia i innych
dostaw ushug i towaréw stanowi 45% przychodéow spolki. Spotka dzierzawi od (...) S.A. w W. linie technologiczna.
Przychody ze sprzedazy z (...) S. A. w W. w 2009 r. wyniosly 3.729.717,73 zl, natomiast zakupy materialéw i ustug od
(...) S.A. w W. wyniosly w sumie 818.636,57 zl.



Na stronie internetowej (...) S.A. w W. zamieszczona jest informacja, ze do sukceséw tej Spolki, zwigzanych z
ochrong $rodowiska naturalnego nalezy zaliczy¢ wdrozony i opracowany przez nig nowatorski projekt pod nazwa
»EKkologiczna utylizacja odpadéw gumowych z wykorzystaniem ich potencjalu energetycznego”. Ponadto od 2002
r. w Spoélce stosowana jest na skale przemystowa, nowatorska metoda energetycznego wykorzystania zuzytych
opon samochodowych. Technologia ta opracowana zostala w (...) S. A. w W.. Inspiracja do jej powstania byta
wysoka kalorycznoéé opon (okolo 1,5 razy wieksza od wegla kamiennego), sugerujaca mozliwo§¢ wprowadzenia
znacznych oszczedno$ci w zakupie i transporcie wegla. Dzieki specjalnej linii technologicznej do rozdrabniania
opon samochodowych, Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp. z 0.0. w W. produkuje dla potrzeb (...) SA. w W. i
innych odbiorcow, granulat gumowy o okreslonych parametrach rozdrobnienia. Granulat gumowy po wymieszaniu
w odpowiedniej proporcji z mialem weglowym, stanowi doskonale paliwo do kotléw rusztowych. Strona pozwana
(...) S.A. w W. podala na swojej stronie internetowej, ze w 2003 r. otrzymala nagrode — srebrny medal na
Miedzynarodowych Targach Wynalazczo$ci w B. za autorskie opracowanie i wdrozenie na skale przemyslowa
nowatorskiej technologii energetycznego wykorzystania zuzytych opon samochodowych do produkeji energii cieplne;j.

Postanowieniem z dnia 11.07.2005 r. Sad Rejonowy w W. stwierdzil, ze spadek po L. G., zmarlym 9.05.2005 r.
w W., nabyly: zona H. G., corka K. G. i corka M. G. po 1/3 czeéci. Spadkobierczynie po zmarlym L. G. udzielily
pelnomocnictwa rzecznikowi patentowemu I. M. do wystepowania w sprawie wynalazku pod tytulem ,,(...) zgloszonego
do Urzedu Patentowego RP w dniu 6.04.2001 r. za numerem P- (...). Jednocze$nie spadkobierczynie udzielity
pelnomocnictwa powodowi do reprezentowania ich intereséw w zakresie promocji, rozpowszechniania i zawierania
umow licencyjnych, obejmujacych wynalazek pn.: ,,(...)

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8.10.2007 r. udzielil na rzecz F. W., H. G., R. C.,, M. G. i K. G.
patentu nr (...) na wynalazek pt. (...). Patent trwa od 6.04.2001 r., tj. od dnia zgloszenia w Urzedzie Patentowym RP
przez rzecznika patentowego.

Pismem z dnia 6.11.2007 r. rzecznik patentowy I. M. zwrdcil sie do F. W., bedacego prezesem (...) S.A. wW., o przejecie
inicjatywy majacej na celu ustalenie efektéw ekonomicznych wynikajacych z wykorzystywania patentu przez (...) S.A.
oraz okreSlenia wysoko$ci wynagrodzenia dla twércow wynalazku.

Spotkanie w sprawie patentu nr (...) odbylo sie w dniu 3.12.2007 r. w siedzibie (...) S.A. w W.. F. W. stwierdzil, ze
nie widzi podstaw do okreélenia i wyplaty wynagrodzenia dla twércow wynalazku i odmowit wyplaty wynagrodzen.
Takiemu stanowisku sprzeciwil sie powod. Rzecznik patentowy zaproponowal, by od 1.01.2008 r. zawrze¢ pomiedzy
(...) S.A., a uprawnionymi z patentu, stosowng umowe licencyjna, regulujaca wszelkie prawa wyplywajace z patentu.
Propozycja ta znalazla uznanie F. W..

Pismem z dnia 17.06.2008 r. F. W. odwolal udzielone pelnomocnictwo rzecznikowi patentowemu I. M..

Powod, H. G, K. G.iM. C. z d. G. wezwali Przedsiebiorstwo (...) S.A. wW., Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp.zo0.0. w
W.iF. W, aby zaplacili na ich rzecz solidarnie: 1) na rzecz powoda — kwoty 122.915,81 z} tytulem odszkodowania za
naruszenie patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwa ,,(...)przez okres minionych trzech lat, liczac od dnia
otrzymania wezwania oraz kwoty 614.579,08 zl tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzieki temu korzysci;
2) na rzecz spadkobierczyn po L. G. kwot po 40.971,94 zl dla kazdej z nich, tytulem odszkodowania za naruszenie
patentunr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwa (...)”, przez okres minionych trzech lat, liczac od dnia otrzymania
wezwania oraz kwot po 204.859,69 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzieki temu korzysci. Swoje
zadanie uzasadniali tym, ze (...) S.A.w (...) Sp. z 0.0. w W. naruszaja patent nr (...), udzielony przez Urzad Patentowy
RP na wynalazek pod nazwa ,,(...)Naruszenia polegaja na tym, ze opatentowane rozwigzania wynalazku stosowane sg
przez wyzej wymienione podmioty w produkeji energii cieplnej z granulatu gumowego, w ten sposob, iz (...) Sp. z o.o.
wytwarza granulat gumowy wg sposobu okre$lonego w zastrzezeniach patentowych przedmiotowego wynalazku, a
nastepnie oferuje i zbywa tak sporzadzony granulat na rzecz (...) S.A. w W, ktdre wytwarza przy jego uzyciu zbywana
nastepnie energie, takze w sposéb znamienny dla zastrzezen patentowych wynalazku chronionego patentem nr (...).
Powyzsze rozwigzania zostaly udostepnione obu wymienionym spétkom przez jednego z uprawnionych z patentu



F. W. (prezesa zarzadu (...) S. A. w W.) — bez wymaganej zgody, z pominieciem i z pokrzywdzeniem pozostalych
uprawnionych z patentu. Uprawnieni zarzucali, ze (...) S.A. przypisuje sobie autorstwo powyzszych rozwigzan i
uzyskuje z tego tytulu korzysci finansowe, co wynika m. in. z informacji publikowanych na stronie internetowej
tej Spotki. Wspodlne przedsiewziecie obu spolek jak i F. W. powoduje szkode po stronie uprawnionych. Na stronie
internetowej (...) S.A. opisywana jest technologia, ktora wyczerpuje zastrzezenia patentowe wynalazku. Zarzucali
ponadto, ze jednym z uprawnionych z patentu jest prezes zarzadu (...) S. A. — F. W.. Nie oznacza to jednak, ze spolka
tak, jak i spolki od niej zalezne oraz inni odbiorcy, moga w spos6b dowolny narusza¢ patent, z pokrzywdzeniem
pozostalych uprawnionych. Kwote odszkodowania uprawnieni ustalili przyjmujac, ze szacowany zysk z naruszenia
patentu wynosi 614.579,08 zl rocznie. Cze$¢ w wysokoSci 20% powyzszej wartoSci tytulem lacznej oplaty licencyjnej
dla wszystkich wspotuprawnionych daje kwote 122.915,81 zl rocznie, a wiec w ciagu 3 lat naruszenia patentu — dla R.
C. kwote 122.915,81 zt (1/3 udzialu we wlasno$ci patentu x 122.915,81 zl x 3 lata, za$ dla spadkobierczyn L. G. — kwot
PO 40.971,94 7z} dla kazdej z nich. Powyzsze wezwania pozwane spolki otrzymaly w dniu 25.03.2010 1.

Powdd wezwal Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W., Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp. z 0.0. w W. i F. W., aby zaplacili
na jego rzecz solidarnie kwoty 122.915,81 zl tytulem odszkodowania za naruszenie patentu nr (...), udzielonego
na wynalazek pod nazwa ,,(...)”, przez okres minionych trzech lat, liczac od dnia otrzymania wezwania oraz kwoty
614.579,08 zl tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzieki temu korzy$ci. Kwote odszkodowania uprawnieni
ustalili przyjmujac, ze szacowany zysk z naruszenia patentu wynosi 614.579,08 zl rocznie. Cze$¢ w wysokosci 20%
powyzszej warto$ci tytulem lgcznej oplaty licencyjnej dla wszystkich wspotuprawnionych daje kwote 122.915,81 zl
rocznie, a wiec za okres 3 lat naruszenia patentu — dla R. C. przypada kwota 122.915,81 z} (1/3 udzialu we wlasnoéci
patentu x 122.915,81 zt x 3 lata).

Strona pozwana — Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W. i pozwana — Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp. z 0.0. w W. w
odpowiedzi na wezwanie do zaplaty odmoéwily spelnienia jakichkolwiek zadan.

Whioskiem z dnia 12.04.2010 r. powod, H. G., K. G. i M. C. wnie§li o zawezwanie do préby ugodowej. Uczestnicy —
Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W., Przedsiebiorstwo Handlu (...) Sp. z 0. 0. w W. i F. W. nie wyrazili zgody na zawarcie
ugody.

Majac powyzsze na uwadze, Sad Okregowy uznal, ze powodztwo zastugiwato na uwzglednienie, w oparciu o art. 3 ust.
1 pkt 6, art. 25 ust. 1, art. 8, art. 72, art. 63 ust. 2, art. 287 ustawy prawo wlasnoS$ci przemyslowe;j.

W pierwszym rzedzie wskazal, ze wbrew zarzutom pozwanych powo6d posiadal legitymacje czynng w niniejszym
procesie, gdyz jest wspotuprawnionym z patentu, a zatem moze dochodzi¢ roszczen zwiazanych z jego naruszeniem,
nawet bez zgody pozostalych wspoluprawnionych.

W dalszej kolejnoSci wskazal, ze okolicznoécig nie budzaca watpliwosci jest to, ze pozwani w porozumieniu
stosuja rozwigzanie techniczne wedlug zastrzezen patentowych, dlatego tez nalezalo przyznaé racje powodowi,
ze kazda z tych spolek narusza jego prawa do patentu, co uzasadnialo z kolei jego zadanie zasadzenia od nich
solidarnie odszkodowania w wysoko$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej, ktéra w chwili jej dochodzenia bylaby
mu nalezna, tytulem udzielenia zgody na korzystanie z wynalazku. Sad I instancji podkreslil przy tym, ze mozliwo$é
naprawienia wyrzadzonej szkody przez zaplate sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej, maw
zalozeniu ulatwi¢ uprawnionemu jego sytuacje dowodowa w procesie. W przypadku wystapienia z takim roszczeniem
uprawniony powinien bowiem uprawdopodobnié jedynie wysoko$¢ oplat licencyjnych, jaka bylaby stosowna w
odniesieniu do korzystania z jego wynalazku.

Sad Okregowy wskazal przy tym, ze w przypadku okreSlenia wysoko$ci odszkodowania na podstawie hipotetycznej
oplaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, odszkodowanie jest tu ustalane ryczaltowo i nie wymaga
udowodnienia wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody. Wymog wykazania zwigzku przyczynowego moze pehié
funkcje korekcyjna tak ustalonego odszkodowania. Domniemanie za$ winy naruszyciela praw z patentu (pozwanych)



wynika z art. 228 ust. 4 p.w.p., zgodnie z ktorym nalezy przyjaé, ze wpisy w rejestrze patentowym sa kazdemu znane,
a domniemania tego pozwani w toku postepowania nie obalili.

Rozwazajac wysoko$¢ naleznego powodowi od pozwanych odszkodowania, Sad Okregowy wskazal, ze wysoko$¢ oplat
licencyjnych moze ksztaltowaé sie roznie w zalezno$ci od fazy korzystania z wynalazku. NajczeSciej bowiem oplaty
te sa najwyzsze na poczatku stosowania rozwigzania. Jesli naruszenie nastapi w tej fazie, podstawa ustalenia oplaty
licencyjnej powinna by¢ zatem cena wlasnie z tego okresu, a nie z momentu dochodzenia roszczenia. Podniost przy
tym, ze przyjecie zalozenia, iz regulacja zawarta w art. 287 p.w.p. nie wylacza ogblnych zasad ustalania szkody, pozwala
na pelne zastosowanie art. 363 § 2 k.c. i odejécie w uzasadnionych przypadkach od okreslenia oplaty licencyjnej lub
innego stosownego wynagrodzenia na chwile ich dochodzenia.

Sad Okregowy wskazal na trafnoé¢ twierdzen powoda, ze jego szkoda polegala na nie uzyskaniu naleznej mu oplaty
licencyjnej, ktérg otrzymalby, gdyby pozwane przedsiebiorstwa korzystaly z wynalazku na podstawie udzielonej
licencji. Ocenit przy tym, ze szkoda ta jest bezposrednim nastepstwem dzialan i zaniechan pozwanych, bowiem
zachodzi adekwatny zwiazek przyczynowy pomiedzy odmowa zawarcia umowy licencyjnej przez pozwanych, a nie
uzyskaniem oplaty licencyjnej przez powoda. Wysokos¢ tej szkody za okres objety sporem ( tj. od 25.03.2007 r. do
24.03.2008 1.), Sad I instancji ocenil na kwote dochodzong przez powoda w niniejszej sprawie, uznajgc za miarodajny
dla jej wyliczenia, zatwierdzony przez (...) S.A. zalacznika 57 do Raportu koncowego.

Uwzgledniajac zadanie pozwu, Sad Okregowy odwolal sie do treSci art. 322 k.p.c. O kosztach procesu rozstrzygnal
stosownie do jego wyniku.

Apelacje wniosty obie pozwane sp6lki, ktére zaskarzajac niniejszy wyrok w calo$ci zarzucily Sadowi Okregowemu, ze
przy jego wydaniu dopuscil sie:

1. naruszenia prawa materialnego, tj.:

-art. 199 wzw. z art. 72 ust. 1i art. 22 p.w.p., przez przyjecie, ze uprawniony w czeSciach utamkowych twoérca wynalazku
moze samodzielnie dochodzi¢ roszczen zwigzanych z naruszeniem praw do tego wynalazku;

- art. 315 ust. 11 2 p.w.p., przez przyjecie, ze prawo nabyte pozwanych do bezplatnego korzystania z rozwigzania
polegajacego na wspoélspalaniu z weglem granulatu gumowego, zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 43 ustawy o wynalazczo$ci
przestalo istnie¢ po wprowadzeniu ustawy prawo wlasnoéci przemystowej;

- art. 416 k.c. w zw. z art. 287 p.w.p. i art. 441 81 k.c., przez przyjecie, ze pozwany ad. 2, wykonujac zlecone prace
polegajace na rozdrabnianiu opon, naruszyl uprawnienia patentowe powoda, wyrzadzajac tym jemu szkode;

2. naruszenia prawa procesowego, tj. art. 277 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. i art. 322 k.p.c., przez oddalenie wniosku
dowodowego pozwanych, majacego na celu udowodnienie stosowna opinig bieglego uzasadnionego wynagrodzenia
naleznego tworcom w zwigzku z naruszeniem patentu.

W oparciu o powyzsze zarzuty wniosly o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powddztwa w caloSci oraz
zasadzenie na ich rzecz od powoda kosztow postepowania za obie instancje.

W odpowiedzi na apelacje, powodd wniost o jej oddalenie i zasadzenie na jego rzecz od pozwanych zwrotu kosztéw
postepowania.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja w zakresie, w jakim kwestionowala zaskarzone orzeczenie w stosunku do pozwanego Przedsiebiorstwa
Handlu (...) sp. z 0.0. w W., zaslugiwala na uwzglednienie, natomiast w zakresie w jakim dotyczyta pozwanego
Przedsiebiorstwa (...) S.A. w W, podlegala oddaleniu.



Podstawa jej rozpoznania byly ustalenia faktyczne dokonane w sprawie przez Sad Okregowy, gdyz w ocenie Sadu
Apelacyjnego znajdowaly one pelne odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, a przy tym
nie byly one kwestionowane przez zadna ze stron.

Przechodzac do szczegbtowego omdwienia podniesionych w niej kwestii, za bezzasadny w ocenie Sadu Apelacyjnego,
nalezalo uzna¢ jedyny procesowy zarzut pozwanych spoélek, dotyczacy naruszenia art. 277 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c.
iart. 322 k.p.c., ktérego upatrywaly w oddaleniu przez Sad Okregowy ich wniosku o przeprowadzanie dowodu z opinii
bieglego, na okoliczno$¢ rzeczywistej wartosci oszczednoSci poczynionych przez pozwane Przedsiebiorstwo (...) S.A.
w W., w zwigzku z zastosowaniem patentu, do ktdrego pow6d ma prawo.

W pierwszym rzedzie nalezy wskaza¢, ze zadna z tych spolek, reprezentowanych przez profesjonalnego pelnomocnika,
po oddaleniu przez Sad I instancji na rozprawie w dniu 18.07.2013 r. wniosku dowodowego w tym zakresie, nie wniosta
zastrzezen do protokolu w trybie art. 162 k.p.c. (k. 743 verte). Zgodnie zatem z brzmieniem tego przepisu, utracily one
prawo powolywania sie na to ewentualne uchybienie Sadu, w dalszym toku postepowania.

Niezaleznie od tego nalezy wskazaé, ze podjeta w tym zakresie decyzja przez Sad Okregowy byla w pelni zasadna, majac
w szczegblnosSci na uwadze, brak w aktach sprawy materialy dowodowego, ktéry moglby byé przedmiotem oceny w
ramach opinii, ktéra mialaby by¢ zlecona bieglemu. Nalezny mie¢ na uwadze, ze zadaniem bieglego nie jest ustalenie
stanu faktycznego sprawy, lecz naswietlenie i umozliwienie wyjasnienia przez sad okolicznoéci z punktu widzenia
posiadanych przez bieglego wiadomosci specjalnych, przy uwzglednieniu zebranego i udostepnionego mu materiatu
sprawy (por. wyrok SN z dnia 11.07.1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; uzas. wyroku SN z dnia 19.12.2006
r., V CSK 360/06, LEX nr 238973). Wymaga przy tym podkreélenia, Ze zadaniem bieglego nie jest poszukiwanie
dowododw, ktore uzasadnialyby twierdzenia stron. Rowniez sporzadzona przez niego opinia takich dowodéw nie moze
zastgpié. Opinia musi znajdowac oparcie w dowodach dopuszczonych w danej sprawie, bowiem jedynie wowczas moze
by¢ ona poddana krytycznej ocenie przez sad i strony procesu, co do jej rzetelnoSci, kompletno$ci oraz logicznoSci
wywiedzionych w niej wnioskéw (na tle tych dowodow).

Ponadto zwrdci¢ nalezy uwage, ze dochodzone roszczenie wigze sie z naruszeniem praw patentowych powoda,
w okresie od 25.03.2007 r. do dnia 24.03.2008 r. (a wiec sprzed kilku lat), a jak trafnie ocenil Sad Okregowy
(o czym bedzie szerzej mowa ponizej), dla wyliczenia szkody poniesionej przez niego z tego tytulu, miarodajnym
bylo opracowanie wykonane na zlecenie (...) SA, odno$énie zyskow jakie spotka ta mogla uzyska¢ w zwigzku z
zastosowaniem technologii, chronionej tym patentem, co leglo u podstaw decyzji o jej wdrozeniu.

W tych okolicznoSciach, za kwestia drugorzedng nalezy uznaé zarzuty powoda, ze obliczenie zysku uzyskiwanego
przez (...) SA, w zwiazku ze stosowana technologig oparta na jego patencie, w oparciu o dane oparte na dokumentach
pozwanych, nie bylyby miarodajne, majac na uwadze zalezno$ci i powigzania istniejace pomiedzy nimi (o ile biegly
zostalby powolany, niewatpliwie nalezaloby sie odnies$¢ do zarzutu w réznicach cen granulatu kupowanego przez (...)
SA od drugiego z pozwanych, na tle cen rynkowych tego produktu).

Za bezzasadne, w ocenie Sadu Apelacyjnego, nalezalo réwniez uzna¢ zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Przystepujac do ich oceny w pierwszym rzedzie nalezy wskazaé, ze legitymacja procesowa jest okreslana jako
materialnoprawne uprawnienie do wystepowania w konkretnym procesie cywilnym w charakterze strony procesowe;j.
Powod i pozwany musza wiec pozostawa¢ w okre§lonym stosunku materialnoprawnym do przedmiotu procesu
cywilnego. Podkredla sie, ze legitymacja procesowa nie jest pojeciem prawa procesowego, poniewaz o tym, czy istnieje
ona w danej sprawie, nie decyduja przepisy prawa procesowego, ale przepisy prawa materialnego. Aby przystapic
zatem do rozwazania legitymacji czynnej powoda w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ oceny,
jakie przepisy materialnoprawne bedg mialy w niej zastosowanie. Powdd wywodzi swoje roszczenie z naruszenia przez
pozwanych w/w okresie prawa z patentu przystlugujacego mu od kwietnia 2001 r. (wspélnie z innymi osobami —
wspottworecami wynalazku lub ich nastepcami prawnymi). Stwierdzi¢ zatem nalezy, ze zadanie to podlegaé¢ bedzie
rozpoznaniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo wlasnosci przemystowej, ktora weszla w zycie



z dniem 22.08.2001 r., w zwigzku z treécia art. 315 ust. 2 tej ustawy. Do oceny bowiem skutkéw naruszenia po dniu
22.08. 2001 T. prawa z patentu, stosuje sie przepisy powyzszej ustawy, takze wtedy, gdy prawo z patentu istnialo w dniu
wejscia w zycie tej ustawy (por. wyrok SN z 19.03.2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005/3/53; wyrok SN z 24.10.2007
r., IVCSK 203/07, OSNC 2009/1/13; uzasadnienie wyrok SN z 10.08.2006 r., V CSK 237/06, Lex).

Tym samym o kwestii legitymacji czynnej powoda w niniejszej sprawie rozstrzygac bedzie art. 72 ust. 1 p.w.p., slusznie
przywolany na te okoliczno$é przez Sad I instancji. Zgodnie z tym przepisem, wspoluprawniony z patentu moze,
bez zgody pozostalych wspoétuprawnionych, korzysta¢ z wynalazku we wlasnym zakresie oraz dochodzi¢ roszczen z
powodu naruszenia patentu. Przepis powyzszy uprawnia zatem powoda, ktory bezspornie jest wspottworca wynalazku
iuzyskal wspolnie z pozostalymi wspdttworcami i ich nastepcami prawnymi prawo do patentu (k. 124), do wystapienia
z zadaniem przeciwko pozwanym spotkom, ktore (w jego ocenie) naruszaja przystugujacy mu patent. Uprawnienie
to, jak jednoznacznie wynika z treSci przytoczonego wyzej przepisu, przystluguje powodowi (wspotuprawnionemu z
patentu) nawet bez zgody pozostalych wspotuprawnionych.

Sad Apelacyjny podziela w tym zakresie wyrazone w doktrynie poglady, iz uprawnienie do dochodzenia roszczen z
powodu naruszenia patentu jest podstawowym uprawnieniem zwigzanym z prawem z patentu i nie moze by¢ zbyte,
ani tez nie mozna sie go zrzec (vide: System Prawa Prywatnego, Tom 14B, Prawo wlasnoéci przemystowej pod. red.
R. Skubisza, W-wa 2012, str. 1397). Nadto w istocie przyjete w art. 72 ust. 1 p.w.p. rozwigzanie pozostaje w korelacji z
art. 209 k.c., zgodnie z ktérym czynnosci zmierzajace do zachowania wspolnego prawa, moga by¢ wykonywane przez
kazdego ze wspotwlascicieli. Przykladem za$ czynno$ci zachowawczej jest np. dochodzenie wszelkich roszczen z tytutu
naruszenia patentu (vide: Szajkowski, Zakowska — Hensler w Systemie Prawa Prywatnego, Tom 14A, Prawo wlasnosci
przemystowej pod. red. R. Skubisza, W-wa 2012, str. 549).

W $wietle powyzszego za nieuzasadnione nalezy uzna¢ zarzuty pozwanych spoélek dotyczace naruszenia art. 199 k.c.
w zw. z art. 72 ust. 1 p.w.p., przede wszystkim dlatego, ze powdd nie mogl skutecznie procesowo pozbawié sie w
umowie z dnia 23.05.2000 r., zawartej przez wspohtwodrcow wynalazku, uprawnien przyznanych mu ustawowo w art.
72 ust. 1 p.w.p., a wezesniej w art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczo$ci. Nadto wytoczenie niniejszego powddztwa nie jest
czynnoscia do ktorej mialby zastosowanie art. 199 k.c.

Na uwzglednienie nie zaslugiwal réwniez podniesiony przez skarzace na wstepie apelacji (w grupie zarzutéow
dotyczacych legitymacji czynnej powoda) i nieuzasadniony blizej w dalszej jej czeSci, zarzut dotyczacy naruszenia art.
22 p.w.p. Zauwazy¢ bowiem trzeba, iz pow6d w niniejszej sprawie nie dochodzil od pozwanych spélek wynagrodzenia,
o ktérym mowa w art. 22 p.w.p., lecz odszkodowania, majacego podstawe w art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Z tych tez
wzgledow art. 22 p.w.p. nie znajdowal zastosowania w niniejszej sprawie, gdyz to powdd treScig swojego zadania
wyznacza ramy niniejszego postepowania, poza ktére Sagdowi wyjsé nie wolno (art. 321 § 1 k.p.c.).

Niezaleznie od powyzszego wskazaé nalezy, ze z uwagi na date powstania prawa do patentu (kwiecienn 2001 r.), z
ktorego wspotuprawnionym jest powod, jako wspoltworca wynalazku, kwestie zwigzane z ewentualnym nabyciem
przez pozwane przedsiebiorstwa ustawowych uprawnienn do korzystania z tego wynalazku objetego patentem, jako
mogace mie¢ wplyw na ocene zadania powoda, rozpatrywac nalezaloby w zw. z treScig art. 315 p.w.p., w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 19.10. 1972 r. 0 wynalazczo$ci, a nie w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30.06.2000
r. prawo wlasnoSci przemyslowej. Powyzsze w istocie skarzace spdlki dostrzegaja w apelacji, czego dowodzi tresé
podniesionych przez nie zarzutow dotyczacych naruszenia art. 315 p.w.p. w zw. z art. 20 ust. 3 i art. 43 ustawy o
wynalazczo$ci.

Odnoszac sie do powyzszych kwestii, podnoszonych przez skarzace, w pierwszej kolejnosci zauwazy¢ nalezalo, iz
zarzuty te sa nieuzasadnione w zakresie, w jakim mialyby sie tyczyé pozwanego Przedsiebiorstwa Handlu (...) sp. z o.o.
w W., z uwagi na to, iz przedsiebiorstwo to powstalo w 2002 r. (co wynika z jego odpisu z KRS k. 196), a wiec pdzniej
niz powstalo prawo do patentu (kwiecien 2001 r.), do ktérego wspdtuprawniony jest powdd. Z oczywistych zatem
wzgleddw, przedsiebiorstwo to nie moglo by¢ pomocne tworcom, w tym powodowi, przy dokonywaniu wynalazku.



Rozwazajac natomiast przeslanki wskazane w art. 20 ust. 31 art. 43 ustawy o wynalazczo$ci w stosunku do pozwanego
Przedsiebiorstwa (...) S.A. w W., zdaniem Sadu Apelacyjnego Sad Okregowy trafnie ocenil, iz material dowodowy
zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do uznania, aby zaistnialy przestanki wskazane w tych przepisach.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczo$ci, w przypadku dokonania wynalazku przez twoérce przy pomocy
przedsiebiorcy, przedsiebiorcy temu przystuguje prawo korzystania z wynalazku we wlasnym zakresie. W umowie o
udzielenie pomocy strony moga ustali¢, ze prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przystuguje w catoéci lub
w czedci przedsiebiorcy.

Jak wynika z bezspornych okolicznoéci, twoércy wynalazku (ktérymi byly osoby fizyczne, a nie pozwane
przedsiebiorstwo) nie zawierali zadnej umowy, ktéra dotyczylaby pomocy ze strony (...) SA przy jego opracowaniu.
Wymaga przy tym zwrdcenia uwagi, ze nie chodzi w tym przypadku o jakikolwiek rodzaj pomocy Swiadczonej przez
pozwane przedsiebiorstwo twdércom wynalazku, bowiem pomoc ta musialaby by¢ Swiadoma oraz istotna. Ponadto
musialby tez istnie¢ zwigzek pomiedzy udzieleniem tworcom okre§lonej pomocy przez przedsiebiorce, a dokonaniem
przez nich wynalazku, czyli pomoc ta powinna stanowi¢ istotny (jako$ciowo i materialnie) bezpo$redni warunek do
dokonania wynalazku. Zgodnie z ogbélnymi regulami dowodowymi, zawartymi w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c., to na
pozwanej ciazyl obowiazek wykazania tych okolicznoéci, jednakze brak jest dowodow, ktdre stanowilyby wsparcie dla
jej stanowiska w tym zakresie.

Nadto zauwazy¢ nalezy, iz istotna czeé¢ zlecen dotyczacych ,testowania” technologii opartej na zastrzezeniach
patentowych, ktérych wspottwoérea i wspdluprawnionym z patentu jest powdd, pozwana zawarta (i czeSciowo
finansowata), juz po dokonaniu zgloszenia patentowanego (por. k. 290-298, k. 42-57). Zlecenia te zatem, jak i §rodki
finansowe na nie wyloZzone przez pozwang, nie moga by¢ zatem traktowane jako jej pomoc dla tworcow przy dokonaniu
wynalazku, o ktérej mowa w art. 20 ust. 3 ustawy prawo o wynalazczo$ci.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczoS$ci, kto w chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania
patentu, w dobrej wierze korzystal z wynalazku na obszarze Panstwa, moze z niego nadal bezplatnie korzysta¢ w swoim
przedsiebiorstwie w zakresie, w jakim dotychczas korzystal z wynalazku. Prawo to przysluguje rowniez temu, kto w
tej samej chwili przygotowal juz wszystkie istotne urzadzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

W $wietle dowodoéw zgromadzonych w sprawie nie ulega watpliwos$ci, iz pozwana w chwili zgloszenia projektu
wynalazczego (6.04.200171.) do Urzedu Patentowego RP, nie korzystala (i to w dobrej wierze) z wynalazku, jak réwniez
nie posiadala wszystkich istotnych urzadzen potrzebnych do korzystania z wynalazku. W szczeg6lnosci pozwana
spolka nie dysponowala w tym czasie linig produkcyjna do rozdrabniania opon, a zlecenie zagospodarowania terenu
dla linii technologicznej do wytwarzania granulatu gumowego zawarla w dniu 26.07.2002 r., a wiec przeszto rok po
zgloszeniu projektu wynalazczego do Urzedu Patentowego RP.

Nie znajduje rowniez uzasadnienia, w okolicznoSciach faktycznych, jakie zaistnialy w niniejszej sprawie, odwolywanie
sie przez pozwana do dobrej wiary, o ktérej mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczosci, jaka mialaby posiada¢ w
chwili dokonania przez tworcow zgloszenia projektu wynalazczego, a ktorej istnienie po jej stronie, jest niezbedne
do nabycia uprawnien wynikajacych z powyzszego przepisu. Dobra wiara polega bowiem na usprawiedliwionym
przekonaniu o braku przeszkdd do korzystania z wynalazku (chodzi¢ bedzie zatem zaréwno o przekonanie, ze
prawo do korzystania z wynalazku jej przysluguje, jak i o przekonanie, ze przedmiot wynalazku nalezy do sfery
wolno$ci przemyslowej, a wiec korzystanie z niego jest wolne i nie narusza praw oséb trzecich). Decydujacy jest tutaj
stan §wiadomoSci korzystajacego z wynalazku w chwili pierwszenstwa (por. System Prawa Prywatnego, Tom 14A,
Prawo wlasno$ci przemyslowej pod. red. R. Skubisza, W-wa 2012, str.564). Przy ocenie dobrej wiary os6b prawnych
nalezy badaé¢ stan $§wiadomosci os6b wchodzacych w sklad organ6w danej osoby prawnej. Majac za$§ na uwadze,
ze dwoch, sposrod trzech tworcoOw wynalazku objetego niniejszym sporem, wchodzilo w sktad organow pozwanego
Przedsiebiorstwa (...) S.A., nie sposo6b podzieli¢ twierdzen skarzacej, Ze nie miala ona wiedzy o tym, komu przystuguja
prawa zwigzane z tym wynalazkiem.



Z tych wszystkich wzgledow, nie zaslugiwaly na uwzglednienie zarzuty pozwanych dotyczace ochrony praw nabytych.
Pozwana bowiem nie wykazala, aby mogla korzysta¢ z wynalazku, do ktérego nie posiada praw z patentu, bez
ponoszenia z tego tytutu kosztéw na rzecz wspotuprawnionego z patentu powoda.

Ochrona patentowa stuzy twdércom wynalazkéw i ma na celu uzyskiwanie przez nich stosownego odszkodowania
za bezprawne naruszenie przyslugujacego im praw z tego tytulu. W niniejszej sprawie nie ma watpliwosci, ze
nastapilo naruszenie prawa chronionego, przystugujacego wspéluprawnionemu z patentu (strona pozwana przyznala,
ze wykorzystuje rozwigzania chronione przedmiotowym patentem, nie ponoszac z tego tytulu zadnych oplat na rzecz
powoda).

W $wietle powyzszego powdd byl uprawniony do zadania, na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p., ale wylacznie (o
czym w dalszej czeSci) od pozwanego Przedsiebiorstwa (...) S.A. w W., odszkodowania. Weryfikujac wysoko$¢ tego
odszkodowania Sad Apelacyjny podzielil wszystkie oceny i wnioski zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarzonego
orzeczenia przez Sad Okregowy.

W zwiazku z uzyskaniem przez tworcéw wynalazku patentu, zwazy¢ nalezy, ze uprawnienia i ochrona z tym prawem
zwiazana, przystuguje im od dnia zgloszenia wynalazku do Urzedu Patentowego RP, czyli od dnia 6.04.2001 r. Tym
samym, pozwane Przedsiebiorstwo (...) S.A. w W., ktére od 2003 r. zaczelo w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
wykorzystywaé rozwigzania, co do ktorych prawo z patentu przyslugiwalo innym osobom (w tym powodowi),
postepujac zgodnie z porzadkiem prawnym, winno zwrécic¢ sie do uprawnionych z patentu, o zawarcie z nim umowy
licencyjnej. Dla potrzeb ustalenia oplaty licencyjnej naleznej w 2003 r. uprawnionym z patentu (w tym powodowi) od
pozwanego przedsiebiorstwa, bez watpienia miarodajne byloby oparcie sie na opracowaniu pochodzacym z czerwca
2003 r. i zawierajacym dane z tego okresu - zalacznik nr 57 do ,,Raportu konicowego”. Opracowanie to powstalo na
zlecenie strony pozwanej, przy czym nalezy zwr6ci¢ uwage, ze brak jest dowodow, ktére wskazywalyby, ze nie zgadzala
sie z wnioskami w nim zawartymi. Pozwana nie podjela stosownych czynnos$ci w celu dozwolonego korzystania
z chronionej patentem technologii, lecz korzystala z niej, nie ponoszac z tego tytulu zadnych kosztéw na rzecz
uprawnionych z patentu, naruszajgc tym samym ich prawa.

Majac na uwadze charakter tego rozwigzania chronionego patentem, sposob jego wykorzystania, stwierdzi¢ nalezy, ze
gdyby pozwana zachowala sie w sposéb wlasciwy (tj. zgodny z prawem) i zawarla z uprawnionymi z patentu umowe
licencyjna w dacie, kiedy zaczela korzystac z ich wynalazku, uruchomiajac produkcje z wykorzystaniem technologii
chronionej patentem, to umowa ta opiewalaby na szereg lat, w tym réwniez okres objety sporem. Podstawa jej
zawarcia w tej sytuacji, winien by¢ ten raport, gdyz to jego wyniku zadecydowaly ostatecznie o podjeciu tej decyzji.
Whiosek ten jest uzasadniony ponadto, rodzajem technologii chronionej spornym patentem oraz zwigzanej z tym
amortyzacji specjalistycznych urzadzen, ktérych nabycie bylo niezbedne do jej wdrozenia (w tym w szczegdlnoSci linia
produkcyjnej do rozdrabniania wyrobéw gumowych), jak rowniez koniecznych do poniesienia przez korzystajacego z
tej technologii na podstawie licencji, kosztow zwigzanych z jej uruchomieniem.

W $wietle powyzszego, za dopuszczalne i wlaéciwe uzna¢ nalezalo oparcie sie przez Sad Okregowy, przy ocenie
zasadno$ci powddztwa na tym raporcie.

Ocene powyzsza dodatkowo uzasadniania takze fakt, ze w materiale dowodowym sprawy nie ma przekonywujacych
dowodow wskazujacych, ze zyski pozwanego przedsiebiorstwa (ad. 1), jakie uzyskala korzystajac z chronionej prawem
technologii, odbiegalyby od tych ujetych w raporcie z 2003 r., czy tez, Ze zmienily sie proporcje pomiedzy niezbednymi
kosztami zwigzanymi z uzywaniem tego rozwigzania chronionego patentem, a mozliwymi do osiagniecia z tego
tytulu zyskami. Bez watpienia zmienily sie koszty ujete w tym raporcie, ale pozwana w tym zakresie nie zaoferowala
materiatu dowodowego, ktory wykazywalby ile materialu zostalo spalone, jakie byly jej zyski i oszczednoSci, w
okresie objetym sporem, z tytulu wykorzystywania rozwiazania, do ktérego wspdéltuprawnionym z patentu jest powdd.
W sytuacji zatem, gdy powod zaoferowal na uzasadnienie swojego zadania dowdd w postaci powyzszego raportu,
niewystarczajacym bylo ograniczenie sie przez (...) SA w toku procesu, jedynie do zakwestionowania powyzszego
raportu, jako miarodajnego dla obliczenia wysokoS$ci hipotetycznej oplaty licencyjne;j.



Majac powyzsze na uwadze, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c., oddalil apelacje wniesiong przez (...) SA
w W. i zgodnie z Zagdaniem powoda, rozstrzygnat o poniesionych przez niego kosztach na tym etapie postepowania,
na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. wzw. z § 6 ust. 51 §13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci w sprawie oplat za czynnoéci adwokackich (...)

Na uwzglednienie zastugiwaly natomiast zarzuty zawarte w apelacji, dotyczace naruszenia art. 416 k.c. w zw. z art. 287
p.-w.p.iart. 441 § 1 k.c., ktore zostaly podniesione przez Przedsiebiorstwa Handlu (...) sp. z 0.0. Zgodzi¢ sie bowiem
nalezy ze skarzacym, ze przedsiebiorstwo to, wykonujac prace polegajace na rozdrabnianiu opon, nie naruszylo
uprawnien powoda wynikajacych z patentu, a tym samym nie wyrzadzilo mu szkody.

Pozwane przedsiebiorstwo (ad. 2) bez watpienia zajmuje sie wylacznie okre§lonym cyklem produkcyjnym, tj.
uzyskaniem granulatu gumowego, a samo pozyskiwanie tego granulatu, jako takie nie stanowi przedmiotu patentu, do
ktérego wspotuprawnionym jest powdd. Patentem bowiem objete jest wykorzystywanie tego granulatu, w okreslonych
warunkach i proporcjach, w procesie spalania.

W Swietle powyzszego brak bylo podstaw do przyjecia, ze sama $wiadomo$é, czy tez wiedza pozwanego
Przedsiebiorstwa Handlu (...) sp. z o.0. (ktéra niewatpliwie posiadalo, biorac pod uwage powigzania istniejace
pomiedzy pozwanymi spotkami), odno$nie tego, do czego dostarczany przez nie Przedsiebiorstwu (...) S.A.
(pozwanemu ad.1) produkt jest wykorzystywany, jest niewystarczajaca do przyjecia, ze narusza ona prawa z patentu
przystugujace powodowi. Istotne bowiem w tym zakresie jest to, ze sama produkcja granulatu gumowego nie jest
objeta patentem, co do ktérego wspotuprawnionym jest powdd, a tym samym tego rodzaju dzialalno$¢ pozwanego (ad.
2) przedsiebiorstwa, nie moze naruszaé praw z patentu. Naruszenie patentu nastepuje, bowiem tylko w razie realizacji
caloéci rozwigzania technicznego zawartego w zastrzezeniach patentowych (tak M. du Vall w Prawie wlasno$ci
przemystowej, 2008 r., str. 149).

Z tych tez wzgledow Sad Apelacyjny uznal, ze powddztwo w stosunku do pozwanego Przedsiebiorstwa Handlu (...)
sp. z 0.0. w W. (pozwany ad. 2) winno by¢ oddalone i uwzgledniajac w tym zakresie jego apelacje, na podstawie art.
386 § 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w powyzszym zakresie, w tym réwniez, co do kosztéw postepowania, ktore
powdd na podstawie art. 98 k.p.c. zobowigzany bedzie zwréci¢ pozwanemu ad. 2.

Konsekwencja powyzszego bylo zobowigzanie pozwanego Przedsiebiorstwa (...) S.A. w W. do samodzielnego pokrycia
kosztow poniesionych przed Sagdem Okregowym przez powoda, gdyz w stosunku do tego pozwanego utrzymat sie on
ze swoim zgdaniem w calo$ci.

O kosztach postepowania apelacyjnego, naleznych Przedsiebiorstwu Handlu (...) sp. z 0.0. w W. od powoda, Sad
Apelacyjny rozstrzygnal na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. wzw. z § 6 ust.
51 §13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za czynnoéci adwokackich (...), majac na
uwadze, Ze na koszty te skltadala sie oplata sadowa od apelacji w kwocie 1.024,50 (tj. /2 z uiszczonej przez pozwanych
z tego tytulu kwoty 2.049 z}) oraz koszty zastepstwa procesowego w kwocie 1.800 zl.



