Sygn. akt XGc 873/12

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2012 roku (data wplywu) powod (...) z siedziba w B. ( R.) wnidst o zakazanie pozwanemu —
(...) Spoélce z ograniczona odpowiedzialno$cig z siedzibg w N.:

1. korzystania - bez zgody powoda z wynalazku, ktéry chroniony jest patentem udzielonym na rzecz powoda
przez Urzad Patentowy RP pod mwmerem PL (...) - polegajacego w szczegélnoSci na wytwarzaniu produktéw
bedacych przedmiotem tego wynalazku oraz oferowaniu i wprowadzaniu ich do obrotu, w szczego6lnosci produktow
oznaczanych przez pozwanego symbolem H. H. lub H. S., a mianowicie, elementu konstrukcyjnego do izolacji cieplnej
pomiedzy dwoma elementami betonowanymi, zwlaszcza pomiedzy budynkiem i wystajaca czeécia zewnetrzna,
skladajacego sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowigcymi co najmniej
integralng cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodza przez
korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru tego
korpusu i s laczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych, znamiennego tym, ze elementy $ciskane stanowia
elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy odlewniczej, i ze tracona forma odlewnicza jest wraz z
betonowym elementem $ciskanym wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego cze$é sktadowa;

2. Kkorzystania - bez zgody powoda z wynalazku, ktory chroniony jest patentem udzielonym na rzecz powoda
przez Urzad Patentowy RP pod numerem PL (...) - polegajacego w szczegbdlnoéci na wytwarzaniu produktow
bedacych przedmiotem tego wynalazku oraz oferowaniu i wprowadzaniu ich do obrotu, w szczego6lnosci produktow
oznaczanych przez pozwang symbolem HIT-H. lub H. S., a mianowicie elementu konstrukcyjnego do izolacji
cieplnej pomiedzy dwoma elementami budowlanymi, zwlaszcza pomiedzy budynkiem i wystajaca czeécig zewnetrzna,
skladajacego sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiacymi co najmniej
integralng cze$¢ elementami Sciskanymi, ktore w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodza
przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru
korpusu izolacyjnego i sa laczone z kazdym z obu elementéw budowlanych, przy czym elementy $ciskane maja
wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego polaczenia pomiedzy
obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukloé¢ profili stykowych w stanie zmontowanym ma w
przekroju poziomym ksztalt zblizony do tuku kola, za$ elementy Sciskane wystaja poza korpus izolacyjny betonowych
elementéow budowlanych tylko swym wypuklym profilem stykowym, znamiennego tym, ze elementy $ciskane sa z
wysokowytrzymalego betonu i w obszarze swych czolowych profili stykowych sg pokryte warstwa poslizgowa;

3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia wszystkich bedacych we wladaniu pozwanej produktow, o
ktorych mowa w punkcie 11 2 petitum, w tym tych, ktore zostaly wycofane z obrotu;

4. nakazanie pozwanemu dwukrotnego opublikowania na jego koszt na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych
dziennika ,R.” oraz ,,G. W.” (1j. lacznie cztery razy) petitum wyroku - w obramowaniu o wielkoéci co najmniej 1/4
strony, czcionkg nie mniejsza niz 14 punktdéw - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku oraz o
upowaznienie powoda do dokonania powyzszej publikacji na wylaczny koszt pozwanej, w przypadku, gdyby pozwany
nie wypehil obowigzku wynikajacego z tresci wyroku lub tez uczynil to w sposob lub w formie sprzecznej z nakazana;

5. wydanie wyroku zaocznego w przypadkach przewidzianych prawem;

6. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug
norm przepisanych, o ile na rozprawie nie zostanie ztozony spis kosztow.

Powédd zastrzegl sobie prawo podniesienia roszczenia odszkodowawczego lub o zwrot
bezpodstawnie uzyskanych korzysci w pézniejszym terminie.



W uzasadnieniu pozwu powo6d wskazal, ze zajmuje sie projektowaniem, produkeja i dystrybucja innowacyjnych
elementéw i systeméw budowlanych dla budownictwa ladowego. Jednym z wynalazkéw powoda bylo opracowanie
sposobu elastycznego laczenia dwoch elementéw konstrukcyjnych budynku. Najbardziej znanym produktem
uprawionego jest lacznik termoizolacyjny I.® wyposazony w modut (...) (H. — T. — E., pol. wysoka wydajno$¢ cieplna”),
bedacy elementem noénym zapewniajacym izolacje cieplna. Lacznik termoizolacyjny I.® jest elementem izolacji
cieplnej i jednoczesnie stanowi konstrukeyjny element noény laczacy dwa elementy budowlane, w szczegolnos$ci
budynek i wystajacy element zewnetrzny budynku, np. strop kondygnacyjny i balkon. Umieszcza sie go na miejscu
polaczenia plyty stropu i balkonu. Wystepujacy w produkcie korpus izolacyjny zapewnia ciaglos¢é warstwy izolacyjnej
Sciany budynku, redukujac do minimum tzw. mostki cieplne, tj. niepozadane zjawiska sprawiajace, ze cieplo z
pomieszczenia przenika w glab plyty balkonowej. Produkt ten, pelni takze funkcje nosne, taczac ze soba przy pomocy
pretow zbrojeniowych elementy budynku (balkon ze stropem). Istotng cecha tego rozwigzania jest lozysko oporowe
(zwane elementem $ciskanym), ktore — wystajac z obu stron korpusu izolacyjnego — przylega bezposrednio do balkonu
jednej strony i stropu z drugiej, przenoszac sily, jakie powstaja w wyniku przemierzen miedzy tymi elementami
budynku.

Powod wskazal, ze niniejszym pozwem dochodzi ochrony nastepujacych patentéw dotyczacych elementu
konstrukeyjnego do izolacji cieplnej I.®), ktore zostaly udzielone przez Urzad Patentowy RP, pozostaja w mocy:

- patentunr (...) (dalej: ,(...)"), dla wynalazku zgloszonego za nr (...), z pierwszenstwem z niemieckiego zgloszenia
wynalazku z 23 stycznia 2001 r. za nr (...).4 oraz z europejskiego zgloszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. za nr
(...).5. W zastrzezeniu niezaleznym znamienna cechg technologiczna tego wynalazku jest wystepowanie w korpusie
izolacyjnym elementow $ciskanych stanowigcych elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej (nieodzyskiwane;j)
formy odlewniczej, ktora wraz z betonowym elementem $ciskanym wstawiona jest w element konstrukeyjny i stanowi
jego czeséc skladowa,

- patentu nr (...) (dalej; (...)), dla wynalazku zgloszonego za nr (...), z pierwszenstwem z niemieckiego zgloszenia
wynalazku z 23 stycznia 2001 1. zanr (...).6 oraz z europejskiego zgloszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. zanr (...).3.
W zastrzeZzeniu niezaleznym znamienna cecha techniczna tego wynalazku jest to, ze elementy $ciskane sa wykonane
z wysokowytrzymalego betonu i w obszarze swych czolowych profili stykowych pokryte sa warstwa poslizgowa.

Powod wskazal, ze pozwany podjal decyzje o wprowadzeniu na rynek produktu bedacego ,technologiczna kopia”
produktu powoda — I.. Produkt ten w skrocie okreélany jest jako H., w zalezno$ci od modelu z dodatkiem skrétu H.
lub SP HIT-H. lub (...) niekiedy takze dodatkiem dalszego symbolu (...).

W ocenie powoda, produkt pozwanego pehi te same funkcje co produkt powoda. Stuzy izolacji cieplnej, stanowigc
jednoczeénie konstrukeyjny element nosny taczacy dwa elementy budowlane. Szczegoélnoéci strop kondygnacyjny i
balkon; umieszcza sie go w miejscu laczenia tych dwoch elementéow. Produkt posiada elementy pelniace te same
funkcje co w produkt powoda: korpus izolacyjny, prety zbrojeniowe, tzw. tozysko oporowe (element Sciskany).

Powod podal, ze w celu ochrony swoich praw patentowych uzyskat zabezpieczenie swoich roszczen, zakazujac miedzy
innymi dystrybuowania produktéow H. (...)/H. SP w Niemczech. W toku postepowania wykazano, ze wytwarzany i
wprowadzany do obrotu produkt objety byl ww. patentem europejskim. W zgromadzonej przez strone powodowa
dokumentacji m.in. opisie procesu produkgji jak i instrukeji pracy produktéow H., zdaniem powoda, zawieraja opisy
pozwalajace stwierdzié¢, ze w produktach pozwanego wykorzystywane sa cechy technologiczne rozwigzania objetego
patentem PL (...) powoda. Ponadto, powdd zlecil badanie drugiego produktu p. (...), ktérego wyniki wykazal, ze mimo
nieznacznych modyfikacji, przedmiot ten narusza patent przystugujacy powodowi nr PL (...).

W ocenie powoda, przy produkcji powyzszych rozwigzan powielane sa cechy zastrzezenia patentowego 1
(niezaleznego) obu przystugujacych powodowi patentéw nr PL (...) i nr PL (...). (pozew k. 2-18).



W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Produkcja Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cia z siedziba w N.
wniébst o oddalenie powddztwa w caloSci, zawieszenie postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu
wydania ostatecznych decyzji przez Urzad Patentowy RP w przedmiocie uniewaznienia patentow na numerach PL
(...) oraz PL (...) oraz wnidst o zasadzenie na rzecz pozwanego kosztéw postepowania, w tym kosztow zastepstwa
procesowego wedlug norm przepisanych, o ile na rozprawie nie zostanie ztozony spis kosztow.

Zdaniem strony pozwanej, powodztwo zasluguje na oddalenie, zas$ zadne z roszczen powoda nie jest zasadne. Po
pierwsze, pozwany wskazal, ze wynalazki, na ktoére udzielono patentéw nr PL (...) i PL (...) nie mialy zdolnosci
patentowej. Szczeg6lnie ewidentne jest to w odniesieniu do patentu PL (...), jako Ze bedacy jego odpowiednikiem
(odnoszacy sie do tego samego wynalazku) patent europejski EP 1 225 283 zostal uniewazniony z tych samych
przyczyn, ktore szkodza zdolnoSci patentowej tozsamego wynalazku na gruncie prawa polskiego. Prawo powoda, z
ktérego wywodzi on swe roszczenia w niniejszej sprawie, istnieje zatem tylko formalnie, do czasu uniewaznienia.
Pozwany za$ wszczal juz postepowanie przed (...), zmierzajace do uniewaznienia ww. patentéw, co bedzie mialo
skutek wsteczny do daty ich udzielenia. W zwigzku z powyzszym, sprawa niniejsza winna zosta¢ zawieszona (art.
177 81 pkt 3 k.p.c.) do czasu rozstrzygniecia (ze skutkiem ex tunc), czy istnieja prawa podmiotowe stanowigce
podstawe orzekania w niniejszej sprawie. Po drugie, pozwany podkreslil, Zze nie produkuje (ani nie zamierza
podja¢ produkceji) produktéow, ktére bylyby przedmiotem wynalazkéw chronionych patentami nr (...) oraz (...).
Produkty produkowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego nie zawieraja w sobie rozwigzan ujetych w
zastrzezeniach patentowych. W szczego6lnosSci pozwany: nie produkuje (od 2011r. - wiele miesiecy przed wytoczeniem
powddztwa) elementéw termoizolacyjnych zawierajacych forme tracong, wbudowang w element, ani nie zamierza
takich elementéw produkowaé w dajacym sie przewidzie¢ czasie (cecha znamienna patentu nr (...), bez spelienia
ktorej nie moze on by¢ naruszony); pozwany produkuje elementy Sciskane z zaprawy a nie z betonu (cecha znamienna
obu patentéow powoda); pozwany nie wykorzystuje w swoich produktach warstwy poslizgowej wedlug patentu nr
(...). W zwigzku z powyzszym, nie dochodzi do naruszania wytacznych praw powoda. Pozwany wprowadza do obrotu
produkty okreslane jako H. H. (...) i H. SP MV, ktore sg produkowane zgodnie z aprobata techniczna (...) 15- (...) oraz
zgodnie z instrukcja wewnetrzng N. (...) - (...)01-PL-01z dnia 12 kwietnia 2011, a ktore stuzg izolacji cieplnej, stanowiac
jednocze$nie konstrukeyjny element no$ny laczacy dwa elementy budowlane, w szczego6lnosci strop kondygnacyjny i
balkon. Wbrew temu, co twierdzi powdd, produkty H. nie sa technologiczna kopia produktéw powoda, lecz zawieraja
samodzielne rozwigzania techniczne.

Pozwany o$§wiadczyl, ze nie produkuje w chwili obecnej ani nie zamierza w dajacej sie przewidzie¢ przysztoSci powrdcic
do produkcji wyrobow H. zawierajacych formy tracone. Zaprzeczyt tez twierdzeniom powoda, iz jego wyroby naruszaja
ww. patenty. Wyroby H. H. oraz H. SP nie spelniaja wszystkich cech, ujawnionych w zastrzezeniach niezaleznych
patentow, a zatem nie wkraczaja w zakres wylaczno$ci objetych patentami.

Produkt pozwanego nie narusza zadnego elementu konstrukcyjnego patentu PL (...) do izolacji
cieplnej, bowiem produkt pozwanego zawiera elementy $ciskane wbudowane do niego bez traconej
Jormy odlewniczej, w ktorej zostaly uprzednio odlane (po wyjeciu z tej formy) i tym samym, ktorego
Jorma odlewnicza nie staje sie czesciq skladowq elementu konstrukcyjnego, przeciwnie niz element
Sciskany powoda. Wyroby termoizolacyjne H. H. i H. S.pozwanego wyrabiane sq bez wbudowania
traconej formy odlewniczej elementu $ciskanego i bez uczynienia jej czesciq skladowa elementu
konstrukcyjnego, lecz po wyjeciu z ww. formy.

Co do zarzutu naruszenia patentu nr PL (...) pozwany podniést, ze sformulowanie zastrzezenia
niezaleznego nr 1, ze elementy sciskane ,,w obszarze swych czolowych profili stykowych sq pokryte
warstwa poslizgowaq” jest niejasne. Owa niejasnosé powoduje, ze powstaje zatem uzasadniona
watpliwos$é, o jakqg ochrone ubiegatl sie powdd i co mial na mysli, piszqgc o warstwie poslizgowej w
patencie (...). Pozwany wskazal, ze jako warstwe poslizgowaq zastrzezonq patentem (...) rozumie
$cisle jako warstwe stanowigeq $ciane pobocznicy formy odlewniczej elementu $ciskanego,
wychodzqca poza obrys elementu konstrukcyjnego do termoizolacji. Natomiast w produkcie



pozwanego funkcje warstwy poslizgowej pelni sciana klatki tworzywa, a nie forma odlewnicza
stluzgca pierwotnie do odlania elementu $ciskanego, bowiem ta ulega zniszczeniu.

Ponadto, pozwany podniosl, ze nie narusza patentu powoda, bowiem jego elementy $ciskane
produkowane sq z zaprawy a nie z betonu. W odniesieniu do powyzszego, w ocenie pozwanego,
wynalazek objety patentem (...) nie posiada zdolnosci patentowej (odpowiedz na pozew k. 288 —
319 akt).

Sad Okregowy w E. postanowieniem z 8 listopada 2012 r. (sygn. akt X GCo 211/12) udzielil zabezpieczenia
roszczenia zgodnie z wnioskiem, tj. zakazal pozwanemu korzystania z wynalazkéw chronionych udzielonymi na rzecz
powoda przez Urzad Patentowy RP patentami pod numerami PL (...) i PL (...), polegajacego w szczegdlnoéci na
wytwarzaniu produktéw bedacych przedmiotem tych wynalazkéw oraz oferowania i wprowadzania tych produktow
do obrotu. Jednocze$nie w pkt II postanowienia Sad Okregowy w L. zakre$lil powodowi termin dwoch tygodni do
wniesienia powbddztwa (postanowienie k. 268 — 271 akt).

Sad Okregowy ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powéd (...) z siedzibgq w B. B. jest spolkq z ograniczonqg odpowiedzialnosciq utworzonq i
dzialajgeq zgodnie z prawem niemieckim. Jest ona wpisana do Rejestru Handlowego Sqdu
Rejonowego w Mannheim pod nr (...). Powdéd zajmuje sie projektowaniem, produkcjag i
dystrybucjq innowacyjnych elementow i systemow budowlanych dla budownictwa lgdowego
(dowobd: zaswiadczenie o rejestracji k. 26 akt).

Pozwany (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w N. jest wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr (...). Prowadzi on dzialalno$¢ polegajaca na produkcji dla budownictwa wyrobow z tworzyw sztucznych.
Wylacznym wspolnikiem pozwanego jest (...). Obie spo6lki naleza do grupy spoélek (...) powiazanych z (...). Grupa
(...) zajmuje sie produkcja i dystrybucja elementéw budowlanych. Na terenie Polski dystrybucja produktow G. (...)
zajmuje sie spolka (...) sp. z0.0. Pozwany - (...) sp. z 0.0. jest miedzy innymi producentem i dystrybutorem elementéw
konstrukcyjnych w tym lacznikéw termoizolacyjnych. Obrot Grupy H. wyniost ok. 190 milionéw euro (dowod: odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego dotyczacy pozwanego k. 118-121, wydruki ze strony internetowej (...) sp. z o.o.
www.haifen.pl k. 123-130 akt, okolicznos$ci bezsporne).

Gléwna specjalnoScig przedsiebiorstwa powoda sa rozwigzania dotyczgce izolacji termicznej i akustycznej dla
budownictwa wielorodzinnego. Powdd wprowadza na rynek grupy produktéw I.®, T. i N.®. W grupie produktow
bedacych elementami konstrukcyjnymi przeznaczonymi do laczenia balkonéw grupa powoda jest zdecydowanym
liderem na rynku. Powod stale tez udoskonala swoje produkty i stara sie wprowadza¢ w nich innowacyjne rozwigzania
techniczne. Na terenie Polski dystrybucja produktéw powoda zajmuje sie spolka (...) sp. z 0.0. z siedziba w T. (dowdd:
wydruki ze strony (...) sp. z 0.0. www.schock.pl k. 29-45, zeznania §wiadka T. S. k. 2131-2132 akt).

Jednym z wynalazkéw powoda bylo opracowanie sposobu elastycznego taczenia dwbch elementéw konstrukeyjnych
budynku. Najbardziej znanym produktem powoda jest Igeznik termoizolacyjny I.® wyposazony w modutl (...)
(skrot od niem. ,H.-T.-E.”, pol. (...)), bedacy elementem no$nym zapewniajacym izolacje cieplng. M. lacznikow
termoizolacyjnych I.® jest rozpoznawalna w sektorze budowlanym. Produkt ten stanowi okolo 57% obrotéw powoda
(dowdd: zeznania swiadka T. S. k. k. 2131-2132 akt).

W swoich materialach promocyjnych, reklamowych powdd opisuje lacznik termoizolacyjny I.® jako element
izolacji cieplnej, ktory jednoczesnie stanowi konstrukcyjny element nosny laczacy dwa elementy budowlane, w
szczegolnosci budynek i wystajacy element zewnetrzny budynku, np. strop kondygnacyjny i balkon. Umieszcza sie go
w miejscu polaczenia plyty stropu i balkonu. Wystepujacy w produkcie korpus izolacyjny zapewnia ciaglo§é warstwy
izolacyjnej $ciany budynku, redukujac do minimum tzw. mostki cieplne, tj. niepozadane zjawiska sprawiajace, ze
cieplo z pomieszczenia przenika w glab plyty balkonowej. Produkt ten pelni takze funkcje noéne, taczac ze soba
przy pomocy pretow zbrojeniowych elementy budynku (balkon ze stropem). Istotng cecha tego rozwiazania jest



tzw. lozysko oporowe (zwane elementem $ciskanym), ktore - wystajac z obu stron korpusu izolacyjnego - przylega
bezposrednio do balkonu z jednej strony i stropu z drugiej, przenoszac sily, jakie powstaja w wyniku przemieszen
miedzy tymi elementami budynku (dowo6d: wydruki ze strony (...) sp. z 0.0. www.schock.pl dot. produktu I.® - zal. 3
k. 47-52, zdjecie z katalogu produktéw powoda k. 54-84 akt, broszura informacyjna o produkcie I.® pt. ,Doskonala
izolacja cieplna dla balkon6w wspornikowych. Laczniki balkonowe S. I.® ,, oraz ,Katalog produktéw” powoda k.
54-84, zeznania Swiadka H. F. k. 2015-2016 akt).

Powdd przez wiele lat dokonywal znacznych inwestycji, aby rozwija¢ produkt, i osiggaé¢ okreslone zyski z jego
sprzedazy (dowdd: o$wiadczenie H. B. czlonka zarzadu spotki powoda - (...) - k. 88-91 akt, zeznania §wiadka T. S. k.
2131-2132 akt , zeznania $wiadka H. F. k.2015-2016 akt).

Powdd uzyskal patenty dotyczace elementu konstrukeyjnego do izolacji cieplnej I.®), ktore zostaly udzielone przez
Urzad Patentowy RP i pozostajg w mocy.

Powodowi przystuguje patent nr (...) dla wynalazku zgloszonego za nr (...), z pierwszenstwem z niemieckiego
zgloszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 1. za nr (...).4 oraz z europejskiego zgltoszenia wynalazku z 4 stycznia 2002
r.zanr (...).5.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest element konstrukcyjny stuzacy izolacji cieplnej pomiedzy dwoma
elementami budowlanymi, w szczegdlnosci pomiedzy budynkiem a wystajacym elementem zewnetrznym budynku,
uktadany np, pomiedzy stropem kondygnacyjnym budynku a balkonem. Cecha znamienng tego wynalazku jest to, ze
wystepujace w elemencie konstrukeyjnym tzw. elementy Sciskane (na ktére napieraja laczone elementy budowlane)
stanowia elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy odlewniczej, i ze tracona forma odlewnicza jest wraz
z betonowym elementem $ciskanym wstawiona w element konstrukecyjny, stanowiac jego czeéc skladowa.

Zgodnie z zastrzezeniem 1 (niezaleznym) patentu PL (...) zakres przedmiotowy patentu obejmuje:
element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami betonowanymi, zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScia zewnetrzng, skladajacy sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu
izolacyjnego ze stanowigcymi co najmniej integralna cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie
elementu konstrukcyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w
zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru tego korpusu i sg lgczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych,
znamienny tym, Ze elementy Sciskane stanowia elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy odlewniczej,
i ze tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem $ciskanym wstawiona w element konstrukeyjny i
stanowi jego cze$¢ skladowg (dowod: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczacy patentu PL (...) oraz
aktualny wyciag z rejestru patentowego wraz z dowodem oplaty za biezacy okres ochrony k. 93-104 akt).

7Z zastrzezenia 1 nalezy wyrdzni¢ nastepujgce cechy techniczne wynalazku:

-element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami betonowanymi, zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScia zewnetrzna,

-element konstrukeyjny sktada sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowigcymi co
najmniej integralng cze$¢ elementami $ciskanymi,

-elementy $ciskane,

-w stanie zamontowanym elementu konstrukcyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i
poprzecznie wzgledem w zasadzie poziomego wymiaru wzdtuznego tego korpusu,

-sa laczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych,

-stanowig elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy odlewniczej,



-tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem Sciskanym wstawiona w element konstrukcyjny i
stanowi jego cze$¢ sktadowa (dowdd: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczacy patentu PL (...) oraz
aktualny wyciag z rejestru patentowego wraz z dowodem oplaty za biezacy okres ochrony k. 93-104 akt).

Powodowi przystuguje tez patent nr (...) dla wynalazku zgloszonego za nr (...), z pierwszenstwem z niemieckiego
zgloszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 1. za nr (...).6 oraz z europejskiego zgloszenia wynalazku z 4 stycznia 2002
r.zanr (...).3.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest takze element konstrukcyjny sluzacy izolacji cieplnej pomiedzy dwoma
elementami budowlanymi, w szczegdlno$ci pomiedzy budynkiem a wystajacym elementem zewnetrznym budynku,
np. pomiedzy stropem kondygnacyjnym a balkonem. Cecha znamienna tego wynalazku jest to, ze elementy $ciskane
wykonane s3 z wysokowytrzymalego betonu i w obszarze swych czolowych profili stykowych sg pokryte warstwa
poslizgowa.

Zgodnie z zastrzezeniem 1 (niezaleznym) patentu PL (...) zakres przedmiotowy patentu obejmuje: element
konstrukeyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami budowlanymi, zwlaszcza pomiedzy budynkiem
i wystajaca czeScia zewnetrzna, skladajacy sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu izolacyjnego
ze stanowiacymi co najmniej integralng cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie elementu
konstrukcyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w zasadzie
poziomego, wzdluznego wymiaru korpusu izolacyjnego i sa laczone z kazdym z obu elementéw budowlanych,
przy czym elementy Sciskane majg wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania
przegubowego polaczenia pomiedzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypuktoé¢ profili stykowych w
stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym ksztalt zblizony do tuku kola, za$ elementy $ciskane wystaja poza
korpus izolacyjny betonowych elementéw budowlanych tylko swym wypuklym profilem stykowym, znamienny tym,
ze elementy $ciskane sa z wysokowytrzymalego betonu i w obszarze swych czolowych profili stykowych sa pokryte
warstwa po$lizgowa.

7Z zastrzezenia 1 nalezy wyrdznié nastepujgce cechy techniczne wynalazku:

-element konstrukeyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami budowlanymi, zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScig zewnetrzna, ktéry ma korpus izolacyjny uktadany pomiedzy tymi elementami;

-elementy $ciskane stanowigce co najmniej integralng cze$¢ korpusu izolacyjnego, przy czym elementy $ciskane
przechodza przez korpus w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru
tego korpusu w stanie zamontowanym,

-elementy $ciskane sg laczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych,

-elementy Sciskane maja wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania
przegubowego polaczenia pomiedzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukltoé¢ profili stykowych w
stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym ksztalt zblizony do tuku kola zas

elementy Sciskane wystaja poza korpus izolacyjny betonowych elementéw budowlanych tylko swym wypuklym
profilem stykowym,

-elementy $ciskane wykonane sa z wysokowytrzymalego betonu;
-elementy $ciskane w obszarze swych czotowych profili stykowych sa pokryte warstwa poslizgowa.

(dowod: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczacy patentu PL (...) oraz aktualny wyciag z rejestru
patentowego wraz z dowodem oplaty za biezacy okres ochrony k. 106-116 akt).



Pozwany wprowadza do obrotu produkty okreslane jako H. H. (...) i (...), ktore sq produkowane
zgodnie z aprobatq technicznq (...) 15- (...) oraz zgodnie z instrukcjq wewnetrzng N. (...) - (...)(...)z
dnia 12 kwietnia 2011, a ktére stuzq izolagcji cieplnej, stanowigcjednoczesnie konstrukcyjny element
nosny laczqcy dwa elementy budowlane, w szczegéolnosci strop kondygnacyjny i balkon.

Produkty pozwanego to towary o ustalonej pozycji rynkowej i dojrzalej, wypracowanej juz klienteli (dowdd: zeznania
$wiadka L. K. k.2137-2138; zeznania $wiadka J. K. k. 2134-2135; zeznania $wiadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Produkt pozwanego peli te same funkcje co produkt powoda. Stuzy izolacji cieplnej, stanowiac jednocze$nie
konstrukeyjny element noény laczacy dwa elementy budowlane, w szczego6lnoéci strop kondygnacyjny i balkon;
umieszcza sie go w miejscu laczenia tych dwoch elementéw (dowod: zeznania §wiadka E. K. k.2137-2138; zeznania
$wiadka J. K. k. 2134-2135; zeznania $wiadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Powdd uznal, ze produkt pozwanego posiada elementy pelnigce te same funkcje co w produkcie powoda: korpus
izolacyjny, prety zbrojeniowe, tzw. lozysko oporowe (element Sciskany) (dowdd: opis produktu oraz katalog produktu
pt. "H. laczniki balkonowe typu H., Katalog Techniczny” pochodzace ze strony internetowej (...) sp. z o.o.
www.halfen.pl - k. 132-153, zeznania §wiadka H. F. k. 2026).

Powdd o pierwszych podejmowanych przez spotke (...) probach wprowadzenia produktéow H. (...) / H. S. do obrotu
na terenie Niemiec dowiedzial sie pod koniec 2010 r.

W zwiazku z dystrybucja tych produktéw powodd uzyskal ochrone przed naruszeniem walidowanego w Niemczech
patentu europejskiego EP 1 225 282 (odpowiednikiem tego patentu zawierajacym analogiczne sformulowane
zastrzezenie niezalezne jest patent PL (...) bedacy jedna z podstaw niniejszego pozwu). Sady niemieckie udzielily
zabezpieczenia roszczen, zakazujac miedzy innymi dystrybuowania produktéw H. (...) / H. S. w Niemczech (dowod:
Orzeczenia Wyzszego Sadu Krajowego w D. (niem. O. D.) z 27 pazdziernika 2011 r. utrzymujacego w mocy orzeczenie
Sadu Krajowego w D. (niem. L. D.) z 17 stycznia 2011 r., wraz z tlumaczeniem przysieglym k. 155-165 akt,
zeznania Swiadka C. R. k. 2026-2017, o§wiadczenie rzecznika patentowego S. B. co do analogicznoSci sformulowania
zastrzezenia niezaleznego patentow EP 1 225 2821 PL (...) k. 167 akt ).

W toku postepowania wykazano, ze wytwarzany i wprowadzany do obrotu produkt wykorzystuje rozwiazanie objete
ww. patentem europejskim. Opis procesu produkeji produktu H. znalaz} sie w dokumencie zatytulowanym (...) (poi.
»Instrukcja pracy”). Dokument przedstawiony zostal w toku postepowania w Niemczech, jako zalgcznik do pisma
pelnomocnika spoiki (...). Dokument ten prezentowal etapy produkeji produktu, wskazujac fabryke pozwanego w
N. jako miejsce produkeji (dowdd: Instrukcja pracy (niem. A.) prezentujaca etapy montazu produktu H. (...) ze
wskazaniem fabryki pozwanego w N. jako miejsca produkcji k. 169 — 173 akt, zeznania §wiadka C. R. k. k. 2026-2017).

Produktu tego dotyczyla takze aprobata techniczna Instytutu (...) o numerze AT-15- (...) udzielona na wniosek spo6iki
(...)oraz (...) sp.zo.0. Aprobata techniczna (...) w Swietle obowigzujacych przepiséw jest niezbedna do dopuszczenia
stosowania wyrobu w budownictwie, a wiec jest konieczna, aby rozpocza¢ wprowadzanie do obrotu produktow, ktore
powinny by¢ wykonywane w zgodzie z ta aprobata (dowod: aprobata techniczna Instytutu (...) ( (...)), o nr AT-15-
(...) k. 175-206 akt).

LInstrukcja pracy”, jak i aprobata techniczna zawieraly rysunki i opisy, na podstawie ktoérych stwierdzono, ze w
produktach wykorzystane sa cechy techniczne rozwigzania objetego patentem PL (...) powoda (dowod: rysunek 4 i
rysunek 5 k. 175-206 akt, aprobata techniczna Instytutu (...) o numerze AT-15- (...) 175-206 akt).

Wskazana aprobata techniczna stracila wazno$¢ w pazdzierniku 2012 r. Od tego miesigca wszystkie produkty,
wprowadzane na polski rynek oznaczane nazwa handlowa HIT-H. (...) i H. S. M.sa produkowane w zgodno$ci z
aprobatg techniczng (...) 15- (...) oraz zgodnie z instrukcja wewnetrzng N. (...) 2 — (...)01-PL-01 (dowdd: aprobata k.
576-638, zeznania $wiadka J. K. k.2135).



W dniu 27 kwietnia 2012 r. na zlecenie powoda nabyty zostal produkt H. (...) od polskiego dystrybutora produktow
Grupy (...) sp. z 0.0. Analiza produktu dokonana przez powoda wykazala- w jego ocenie, ze produkt pozwanego ulegt
nieznacznej modyfikacji w stosunku do wezeéniejszego, niemniej jednak wykorzystywal on rozwigzanie objete innym
patentem powoda przyznanym w Polsce za nr PL (...). Nadawca produktu byl pozwany (dowdd: zdjecia produktu
zakupionego od (...) Sp. z 0.0. 27 kwietnia 2012 r. k. 208 -210 akt, dokument zakupu - oryginat faktury VAT z 27
kwietnia 2012 oraz tzw. dokument wydania WZ dolgczony do zakupu k. 212-214 akt, list przewozowy W. (...) dolaczony
do zakupu ze wskazaniem pozwanego jako nadawcy produktu k. 216 akt, zeznania §wiadka H. F. k. 2025-2026).

Na zlecenie powoda dokonany zostal jeszcze jeden zakup produktu pozwanego. Produkt zamdwiony zostal przez
podmiot z siedzibg w Republice Czeskiej 277 czerwca 2012 r. i dostarczony przez pozwanego na adres odbiorcy. Badanie
produktu wykazalo- w ocenie powoda- ze produkt jest identyczny z produktem pozwanego zakupionym 27 kwietnia
2012 1. (dowod: zdjecia produktu zamdwionego 27 czerwca 2012 r. - zak. 18 k. 218- 219 akt, ,,Dokument wydania WZ”
dolaczony do wspomnianego powyzej zakupu ze wskazaniem pozwanego jako nadawcy produktu - zal. 19 k. 221-228
akt , zeznania §wiadka H. F. k. 2025-2026, o$§wiadczenia pelnomocnika spo6lki (...) zlozone wobec zobowigzania
nalozonego przez sad w Niemczech dot. produktow H. wskazujace, ze wylacznym miejscem ich produkcji jest zaklad
produkcyjny (...) sp. z 0.0. w N. k. 223-228 akt, wydruk ze strony internetowej www.halfen.pl k. 230 akt).

Pozwany przestal produkowaé od 2011r., czyli przed wytoczeniem powodztwa w przedmiotowej sprawie, ani nie
zamierza w przysztoSci powrdci¢ do produkeji wyrobow H. zawierajacych formy tracone. Orzeczenia sagdow w D.
wydane zostaly w nieaktualnym stanie faktycznym, w stosunku do niewytwarzanych i nieprodukowanych juz przez
ozwanego produktow. Aktualnie produkowane przez pozwanego wyroby H. byly przedmiotem orzekania przez sady
w Republice Federalnej Niemiec i odmiennie niz w przypadku wczesniejszej wersji produktu, zostaly uznane za
nienaruszajgce Patentu Europejskiego EP 1.225.282

Pozwany wszczql postepowanie przed (...) zmierzajgce do uniewaznienia ww. patentéow powoda,
co bedzie mialo skutek wsteczny do daty ich udzielenia. W dniu 26 listopada 2012r. pozwany wniést
do Urzedu Patentowego RP o uniewaznienie w calosci patentu nr (...), zas$ w dniu 20 grudnia 2012
r 0 uniewaznienie w czesci patentu nr (...)

Wniosek dotyczqcy patentu nr (...) zostal oparty na zarzucie braku poziomu wynalazczego wynalazku —
tj. niespelnieniu podstawowej przestanki zdolno$ci patentowej wynalazku, o ktérej mowa w art. 24 i 26 ustawy
Prawo wlasnoSci przemyslowej (dalej: (...)). O tym, iz przedmiotowy patent zostal udzielony mimo niespelniania
przestanek zdolnoéci patentowej Swiadczylo, w ocenie pozwanego, uniewaznienie patentu europejskiego EP1.225.283,
bedacego odpowiednikiem (tj. chronigcego tozsamy wynalazek) wynalazku chronionego patentem PL (...). Patent
PL (...) wywodzil swoje pierwszenstwo ze zgloszenia europejskiego z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).3. Patent (...)
zarejestrowany na podstawie zgloszenia (...).3 to patent EP 1.225.283.

Patent (...) nr EP 1.225.283 zostal uniewazniony decyzjq Wydzialu ds. Sprzeciwéw Europejskiego
Urzedu Patentowego z dnia 4 lutego 2011 r. Podstawg uniewaznienia byt brak poziomu wynalazczego — istnialy
wcezedniejsze patenty niemiecki i europejski, ktérych zastrzezenia wyrazaly cechy przedstawione w zastrzezeniach
Patentu Europejskiego 1.225.283 i patentu PL (...). Chodzi o patent nr DE 200 10 770 Ul zarejestrowany w urzedzie
patentowym Republiki Federalnej Niemiec z pierwszenstwem od dnia 21 wrzeénia 2000 r oraz Patent (...) 0 933 482
A2 7 4 sierpnia 1999 1.

W toku kontroli instancyjnej ww decyzji z 4 lutego 2011 r Europejski Urzad Patentowy podtrzymal swa ocene
wynalazku objetego patentem EP 1 225 283 i PL (...) jako nieposiadajacego poziomu wynalazczego i wydal decyzje
dopuszczajaca do dalszego postepowania jedynie zmodyfikowana wersje zastrzezenia nr 1 (wniosek dodatkowy
B4), zawezona wzgledem pierwotnego brzmienia przez dodanie nowych cech, nieobecnych w zastrzezeniach PL
(...), to jest: przewezenia o przekroju zredukowanym w §rodkowym obszarze elementu $ciskanego miedzy dwoma
czolowymi profilami stykowymi, bl zmniejszonej wysokosci elementu Sciskanego w Srodkowym obszarze miedzy



dwoma czolowymi profilami stykowymi. Rozwigzanie techniczne o cechach zastrzezonych w EP 1 225 283 w
pierwotnym brzmieniu oraz w PL (...) zostalo za$ uznane za podlegajace uniewaznieniu.

Wniosek dotyczaqcy patentu o nr (...) oparty zostal na zarzutach braku nowosci wynalazku oraz
braku poziomu wynalazczego tj. niespelnieniu podstawowych przeslanek zdolnosci patentowej
wynalazku, o ktérych mowa w art. 24, 251 26 (...) (dowod: dokumenty na k. 2074-2111 akt, w tym:
odpis wniosku o uniewaznienie patentu PL (...), odpis wniosku o uniewaznienie patentu PL (...);
pismo informacyjne z (...) z dnia 29 listopada 2012 r. o wniesieniu w dniu 26 listopada wniosku
o uniewaznienie patentu PL (...), postanowienie sqdu krajowego w D. z 8 czerwca 2011 r, sygn.
4 B o 266/10 ZV, z ttumaczeniem przysieglym; wyrok sqdu krajowego w D. z 10 maja 2011r.,
decyzja Wydzialu ds Sprzeciwéow Europejskiego Urzedu Patentowego z 16 grudnia 2010 w sprawie
uniewaznienia Patentu Europejskiego PE 1 225 283 , pismo informacyjne z (...) z dnia 29 listopada
2012 r. o wniesieniu w dniu 26 listopada wniosku o uniewaznienie patentu PL (...); kopia wniosku
wraz z prezentatq o uniewaznienie patentu PL (...) k. ; opis patentowy Patentu Europejskiego
EP 1 225 283 z thumaczeniem czesci niemieckiej, decyzja Izby Odwolawczej Europejskiego Urzedu
Patentowego z 6 czerwca 2013 r. z thumaczeniem przysieglym 2074- (...), wniosek pomocniczy B-4
(z thunaczeniem przysieglym) k. 2113-2116, tabela poré6wnawcza poréwnujgca cechy H. H./SP oraz
cechy yjawnione w zastrzezeniach EP 1 225 283 w zmodyfikowanym brzmieniu k. 2118- 2121 akt,
zeznania swiadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Firma (...) oraz (...) Sp. z o.0. posiada na swdj produkt, laczniki zbrojeniowe HIT-H. (...) oraz H. S. MV z izolacja
termiczng, Aprobate Techniczng Instytutu (...) ((...)) w W. nr AT-15- (...) zdnia 9.08.2012r. z piecioletnim terminem
wazno$ci. Aprobata ta w p.3.1 dotyczacym wymagan technicznych i zastosowanych materialow, stwierdza wyraznie,
iz lacznik zawiera odcinki pretow zbrojeniowych za stali zwyklej, weglowej o granicy plastyczno$ci nie mniejszej niz
500MPa i wytrzymalo$ci nie mniejszej niz 550MPa, a odcinek pretdéw zbrojeniowych ze stali nierdzewnej powinien
by¢ wykonany ze stali o granicy plastyczno$ci nie mniejszej niz 6goMPa i o wytrzymalo$ci na rozciaganie nie
mniejszej niz 800MPa. Bloczki betonowe powinny byé wykonane z kompozytu betonowego o wysokiej wytrzymalosci,
zbrojonego wldknami stalowymi, charakteryzujacego sie wytrzymalo$cia na rozcigganie nie mniejsza niz 20MPa.
Welna mineralna powinna sie charakteryzowaé klasa odpornosci ogniowej Al wedlug normy PN- (...)-1+A1:2010 i
mie¢ gestoéé nie mniejsza niz 100 kg/m?3. Skrzynki tworzywowe powinny byé wykonane ze sztywnego polietylenu HD-
PE i ze sztywnego polichlorku winylu (...). Wymiary przekroju poprzecznego to 8,0cm x h=16.0 4- 28.0cm (HIT-H.
(...)) oraz 12,0cm x h=16.0 - 28.0cm (H. S. MV).

Zgodnie z opisem produktu oferowanego przez firme (...) najistotniejszg czescia tego rozwiazania jest izolacja
termiczna wykonywana (obecnie) z materialu N.® opatentowanego przez koncern B., a ktory jest udoskonalonym
styropianem, czyli zgodnie z informatorem tej firmy czarnym granulatem polistyrenu zawierajacym $rodek
porotworczy powodujacy pecznienie tworzywa. Jednoznacznie mozna wiec stwierdzi¢, ze system izolacyjny jest
oparty o zupelnie inny material, niz ma to miejsce w przypadku produktu oferowanego przez firme (...) Sp. z
0.0. Praktyka inzynierska dowodzi, ze ten sam efekt izolacji termicznej w zlaczu balkon-strop mozna uzyskaé przez
wykonanie odpowiedniego zbrojenia, wlozenie wycinka plyty styropianowej stanowiacej taka izolacje oraz wylanie
plyt stropowych i wienica bezpos$rednio na budowie. Rozwigzanie to bylo popularne i jest w dalszym ciggu stosowane
w Polsce i nie jest objete zadnym patentem jako oczywiste.

Zaokraglenia w taczniku firmy (...) sa stale na wysoko$ci, natomiast w lacznikach firmy (...) maja wyrazne wypuklosci,
ktore wskazuja jednoznacznie, ktéra powierzchnia boczna lacznika jest taczona z wewnetrzna plyta stropowa, a ktora -
z plyta balkonu (wypuklosci w pierwszym przypadku sg w czeSci gérnej, a w drugim natomiast - w dolnej). Wypuklosci
te przeciwstawiaja sie obrotowi wywolywanemu przez mimosrod sil dzialajacych na ten lacznik (w przypadku kazdego
balkonu). Rozwiazania takiego nie zawiera ani produkowany obecnie przez firme (...) lgcznik, ani chroniace go
patenty. Rozwiazanie to w zasadniczy sposob zmienia rozklad naprezen wokdl powierzchni lacznika i pokazuje,
ze wystepuje tam nie tylko Sciskanie oraz rozcigganie szeroko opisane w poprzednich opiniach, ale takze moment



dzialajacy wzdluz osi podluznej facznika, ktorego efekt dzialania jest w ten spos6b minimalizowany (liniowo zmienny
rozklad naprezen normalnych na powierzchni bocznej tacznika).

Wkladka z wypuklo$Sciami jest wymienialna i nie stanowi integralnej cze$ci prostopadlo$ciennej lacznika, w
przeciwienstwie do wyrobow firmy (...), gdzie jest zintegrowana z lacznikiem.

Waznym aspektem sporu jest fakt, iz zalaczone do dokumentacji zgloszenia i wnioski patentowe uzyskane na terenie
zaro6wno RP, jak i Niemiec nie zawieraja zadnych rysunkéw technicznych, ani tez szczegblowej specyfikacji dotyczacej
proponowanego rozwigzania konstrukcyjnego. Ich przedmiotem jest ogdlny pomysl rozwigzania konstrukcyjnego
lacznika zbrojeniowego z termoizolacja, a takze orientacyjny ksztalt takiego elementu, co przy odmiennym ksztalcie
analogicznego elementu zaproponowanym i wykorzystanym przez firme (...) powoduje, ze trudno méwié o naruszeniu
praw autorskich do takiego rozwigzania. Jakkolwiek we wnioskach patentowych mozemy znalezé informacje o
betonach wysokich wytrzymalo$ci, to patent pochodzi z roku 2002, wiec przy braku danych liczbowych i nieco
starszych technologiach materialowych nie da sie jednoznacznie stwierdzi¢, o jakie dokladnie wartoéci chodzi.
Skrzynka z tworzywa sztucznego niekoniecznie musi by¢ wykonywana i jest wykonywana przez firme (...) z
tego samego wysoko zageszczonego polietylenu HD-PE (brak informacji na ten temat w patencie), wiec nie
mozna stwierdzi¢, jaki wspolczynnik tarcia pomiedzy powierzchnia betonu i skrzynki byl brany pod uwage przez
wnioskodawcow patentu, wiec trudno méwié o jego naruszeniu.

Wiekszo$¢ metod produkeji polietylen6w powoduje otrzymanie powierzchni, po ktérej wiekszo$é materialéw bedzie
sie swobodnie przemieszczaé bez tarcia i nie wymaga to dodatkowego jej przygotowania poprzez szlifowanie, czy
nanoszenie dodatkowych warstw poslizgowych. Patenty firmy (...) réwniez nie zawieraja szczegolow dotyczacych tego
waznego aspektu.

Firma (...) nie posiada aprobaty (...) na stosowanie lacznikéw termoizolacyjnych na naszym rynku budowlanym.
Wyroby te nie byly testowane na okoliczno$é wlasnoéci mechanicznych, termicznych oraz akustycznych przez
niezaleznych ekspertow, ktorych wyniki sa publicznie znane. W zalaczonych wnioskach patentowych brak réwniez
informacji o spodziewanych parametrach docelowych, jakie taczniki powinny mieé (nawet ich zakreséw) takich jak
no$no$c lacza na $ciskanie, $cinanie, izolacyjno$é termiczna, czy tez akustyczna.

Ustawa dotyczaca prawa patentowego stwierdza iz (art. 25, p.1): ,wynalazek uwaza sie za nowy, jeéli nie jest on czeScig
stanu techniki", a przez stan techniki rozumie sie ,wszystko, co przed datg, wedlug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo
do wykonania patentu, zostalo udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu,
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob” (art. 25, p.2).

W $wietle zapisu tego artykulu stosowanie betondéw wysokiej wytrzymalosci w takich elementach nie moze byé
wynalazkiem, bo byly one powszechnie stosowane przy wykonywaniu stropé6w monolitycznych znacznie wcze$niej.
Obecnie w literaturze fachowej z technologii betonu, w laboratoriach przemystowych stosuje sie terminologie i
podzial na (1) beton wysokowarto$ciowy (o wytrzymatoSci do 120MPa), (2) beton bardzo wysoko warto$ciowy
(o wytrzymalosci mieszczacej sie w przedziale od 120 do 180MPa) oraz (3) beton ultra wysokowartoSciowy (z
wytrzymato$cia powyzej 180MPa dochodzaca w skrajnych przypadkach nawet do 80oMPa w przypadku dodatku
mikrozbrojenia i po specjalnej obrébce cieplno-wilgotnoéciowej, U.-H. P. C. ( (...)), R. C. ( (...)). Przykladem tego
najbardziej doskonalego obecnie betonu jest produkt D.® opatentowany przez miedzynarodowy koncern budowlany
L. oraz (...). W $wietle nowej klasyfikacji betonow wysokiej wytrzymato$ci opis przedmiotu patentu jest juz malo
aktualny, a na pewno nieprecyzyjny.

Wskazana ustawa w art. 27 stwierdza wyraznie, ze:

~Wynalazek uwazany jest za nadajacy sie do przemyslowego stosowania, jezeli wedlug wynalazku moze byé
uzyskiwany wytwdr lub wykorzystywany sposéb, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzialalnoéci
przemystowej.”



Wynalazek zgloszony przez firme (...) nie nadaje sie do przemyslowego stosowania ze wzgledu na brak dokladnej
informacji o zastosowanych materialach oraz wymiarach geometrycznych elementéw, a nie jest to w zadnym wypadku
rownoznaczne z dowolnoscia ich przyjecia. Zgloszenie patentowe mialo umozliwi¢ firmie (...) dalsza modyfikacje
prostego i popularnego w budownictwie pomystu na prefabrykacje wiefica do stropu betonowego z ociepleniem z
przeznaczeniem do latwego montazu przeciwstawnej plyty balkonowej. W trakcie ostatniej dekady firma sama odeszla
w swoich rozwigzaniach w zauwazalnym stopniu od oryginalnego zgloszenia, wiec trudno méwié w tym przypadku o
naruszeniu $ciéle zdefiniowanego wynalazku.

Wyroby firmy (...) sa na tyle zréznicowane w zakresie patentu, iz (zgodnie z materialami reklamowymi tej firmy) moga
by¢ stosowane zar6wno do konstrukeji zelbetowych, jak i stalowych posiadajac kompletna dowolno$é wymiarowa
i materialowa, tak wiec w zasadzie kazda firma budowlana stosujac podobny element narusza rzeczone prawa
patentowe. Wszystkie prefabrykowane elementy stropowe powinny by¢ obecnie izolowane, wiec fakt wstawienia
izolacji termicznej w lacznik firmy (...) nie narusza patentu firmy (...) tym bardziej, Zze w tym patencie nie ma
wyraznej specyfikacji, z czego ta izolacja ma by¢ wykonana, a i tak obecnie stosowana izolacja ma patent uzyskany
przez niemiecki koncern B.. Prety zbrojeniowe w laczniku firmy (...) wchodza do wkladki z tworzywa sztucznego
zaréwno w czeSci gornej i dolnej tacznika, czyli w strefie $ciskanej i rozciaganej, podczas gdy tacznik firmy (...) ma
prety skoncentrowane jedynie w gornej czeéci skrzynki tacznika, wiec wylacznie w strefie rozciaganej, czyli tam, gdzie
zbrojenie to jest rzeczywiscie niezbedne obliczeniowo. Prety zbrojeniowe stosowane przez firme (...) sa gladkie w
strefie sasiadujacej ze skrzynka PE-HD lgcznika (jest ich mniej i maja wiekszg §rednice), natomiast firma (...) stosuje
prety uzebrowane na calej dlugosci tego tacznika (o wiekszej iloéci, mniejszej $rednicy i innym zakotwieniu). Nie
podaje sie w zadnym miejscu precyzyjnej informacji co do gatunku i klasy wykorzystane;j stali

zbrojeniowej oraz technicznego opisu stosowanych zabezpieczen antykorozyjnych.

Firma (...) reklamuje swo6j produkt jako lacznik posiadajacy niezwykle wlasciwoéci dotyczace izolacji termicznej i
akustycznej, natomiast firma (...) gwarantuje swoim klientom jedynie dobrg izolacyjno$é termiczng.

Na polskim rynku budowlanym funkcjonuje wiecej firm prowadzacych sprzedaz i/lub montaz elementéw podobnych
lacznikow stropowych z termoizolacja, czego przykladem moze byé np. oferta firmy (...) Spétka z o.0. z siedzibg w M..

Firma (...) jest obecna na S$wiatowym rynku budowlanym od 1929 roku i z duzym prawdopodobienistwem (mozna to
ustali¢ ponad wszelka watpliwos¢ w dokumentacji ksiegowo-technicznej firmy) w momencie zgloszenia patentowego
firmy (...) posiadala maszyny, projekt oraz produkcje tacznikow stropowych termoizolacyjnych w tej czy innej formie
zastrzezonych potem patentami RP przez konkurenta, firme (...). E. S. zalozyl przedsiebiorstwo rodzinne w B. dopiero
w 1962r., obecnie (...), jako przedsiebiorstwo miedzynarodowe zatrudnia okoto 450 pracownikow.

Jak wynika z powyzszego, produkty stosowane przez firmy (...) stanowia rozwigzanie tego samego problemu
technicznego, wkladki termoizolacyjnej ulatwiajacej ulozenie i wykonanie zbrojenia zelbetowych plyt wspornikowych
przeznaczonych przewaznie na balkony. Obydwie firmy stosuja podobny lacznik, ale jego techniczna realizacja jest
jednak nieco inna. Patenty firmy (...) nie zawieraly szczegblowego opisu technicznego, tak wiec firma (...) nie mogla
Swiadomie naruszy¢ praw patentowych, a wskazane roznice techniczne w tych rozwigzaniach wskazuja, ze elementy
te maja inne parametry techniczne (dowod: opinia bieglych sadowych k. 2192-2207 akt ).

Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe tego typu, tak samo jak pozostale konstrukcje musza posiadaé
odpowiednie termoizolacje, bo sa ona wymagane przez przepisy dotyczace termoizolacyjnosci wszystkich przegrod
budowlanych; izolacja taka jest jednak wykonywana w zasadzie w plaszczyznie pionowej, ale z bardzo zréznicowanych
materialow; stosowalnoé¢ konkretnego elementu do termoizolacji wymaga kazdorazowo podania warto$ci liczbowe;j
wspolczynnika oporu cieplnego, a stwierdzenie wystepowania warstwy termoizolacyjnej nie wystarcza obecnie w
zadnym projekcie do otrzymania pozwolenia na budowe.



Termoizolacyjnoé¢ lacznika nie jest glowng jego cecha - najwazniejszy jest jego aspekt wytrzymalo$ciowy, gdyz
zle rozwiazanie konstrukcyjne moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej, a brak termoizolacyjnosci - najwyzej
do konieczno$ci docieplenia elementu konstrukeji, co powszechnie wykonuje sie dla istniejacych budynkéw
powszechnie na §wiecie; w tym kontekscie podobny korpus izolacyjny posiada nieomalze kazda Sciana zewnetrzna we
wspolczesnym budynku.

Aspekty wytrzymalo$ciowe w zasadniczy sposob roéznia elementy obydwu firm - w pierwszym przypadku skrzynka
jest prostopadloScienna, a zbrojenie jest odginane i obecne w gbérnej i dolnej czesci przekroju, w drugim natomiast
- skrzynka posiada ruchome wkladki, ktére z zasady nie sa poziome, ani nawet prostoliniowe, a wyprofilowane tak,
aby przy pretach prostych lezacych w jednej plaszczyZnie przenosié zginanie wywolane obecnoscia zewnetrznej plyty
balkonowej; stan naprezenia w tych elementach nie jest nigdzie widoczny, ani nie jest pokazany na zadnym rysunku.

Wrzgledy wytrzymato$ciowe oraz konstrukcyjne w budownictwie sg powszechnie uwazane za priorytetowe i oceniane
sa na podstawie konkretnych parametréow, tak wiec np. beton C50/60 to beton o gwarantowanej wytrzymalo$ci
60 MPa (takich informacji nie podano w obydwu patentach); cechy wytrzymalo$ciowe przekroju sa nierozerwalnie
zwigzane z jego parametrami geometrycznymi, co wynika z podstaw wytrzymalo$ci materialow. Wzér aktualnego
wniosku patentowego oraz odpowiednia ustawa nakladaja konieczno§¢ wykonania rysunku technicznego elementu
bedacego przedmiotem patent.

Elementy betonowe pracuja z zasady na $ciskanie, bo w tym stanie naprezenia beton pracuje najbardziej efektywnie,
co jest przyjmowane jako ogo6lnie znany fakt w Swiecie budowlanym w konstrukcjach monolitycznych oraz
prefabrykowanych, natomiast stosowane formy maja prawie zawsze w zasadzie pionowe plaszczyzny boczne oraz w
zasadzie poziome plaszczyzny gorna oraz dolng.

Stwierdzenie, czy przedstawiony element konstrukcyjny wiernie odpowiada zgloszonemu patentowi ma znaczenie
podstawowe, bo ochronie patentowej podlegaja wyroby posiadajgce cechy $ciSle okreSlone w patencie, a nie
rozwigzanie konstrukcyjne o blizej nieokre$lonych parametrach, ktoére ma by¢ ogélnikowym rozwigzaniem wybranego
problemu konstrukcyjnego; jesli wiec stosuje sie obecnie inny beton, odmienne wkladki stalowe, termoizolator o
innym wspoélczynniku oporu cieplnego, to rozwiazanie odbiega od zgloszenia patentowego (nie mozna opatentowaé
caloksztaltu §cian warstwowych np., ale konkretny wyréb o ustalonych parametrach technicznych - grubo$ciach,
izolacyjno$ciach termicznych oraz przede wszystkim - o konkretnych parametrach wytrzymalo$ciowych); jak tatwo
zorientowa¢ sie w materialach dostepnych w internecie, firma (...) produkuje cala réznorodno$é¢ elementow
stropowych, wiec w zasadzie kazdy produkt innej firmy ma sw6j mniej lub bardziej podobny odpowiednik w tym
asortymencie.

Istotne znaczenie dla sprawy ma fakt, ze sposéb wykonania polgczenia pomiedzy budynkiem i wystajaca czeécia
zewnetrzng opisany zaréwno w patencie PL (...) oraz PL (...) jest wspdlny nawet dla polaczen monolitycznych w
konstrukcjach zelbetowych i byl stosowany w takich polaczeniach na kilkadziesiat lat przed uzyskaniem tego patentu,
a uklad i ksztalt warstw ocieplajacych pozostaje taki sam powszechnie we wszystkich cze$ciach budynkoéw, niezaleznie
od tego, czy sa one wykonywane metodami prefabrykowanymi, czy tez nie; analogicznie - zbrojenie pretami stalowymi
jest powszechnie w zasadzie poziome przy dojSciu do wienca we wszystkich konstrukejach zelbetowych .

Elementy konstrukeyjne tego typu, jak tez odpowiadajace im wienice w Zelbetowych konstrukcjach monolitycznych
muszg by¢ wszedzie integralne, gdyz po zewnetrznej ich stronie jest wspornikowo zamocowana plyta balkonowa,
ktorej cale obciazenie przekazywane jest za pomocg tego elementu na przeciwlegly strop i $ciane ponizej wiefica,
fragment ten nie jest przedmiotem patentu, a jedynie opisem caloksztaltu rozwigzan technicznych stosowanych w tym
zakresie od kilkudziesieciu lat.

Istotne dla sprawy jest stwierdzenie ustawy z dnia 30-go czerwca 2000 r. o ochronie wlasnoéci przemystowej, iz
(art. 25. 1.) "Wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest on czeScia stanu techniki.", a takze dalej (art. 26. 1.)
"Wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposob



oczywisty, ze stanu techniki." - w rozumieniu tych przepisow uklad zbrojenia pretami stalowymi, zastosowanie betonu
w odpowiedniej formie oraz ocieplenia nie moze by¢ wynalazkiem w przedstawionym elemencie, gdyz wynika ze
stanu wiedzy technicznej znacznie poprzedzajacej daty obydwu zgloszen (stosowane w konstrukcjach zelbetowych
monolitycznych na dlugo przed zgloszeniem patentowym bedacym przedmiotem sprawy); dla kazdego specjalisty jest
jasne, ze takiego elementu nie da sie przy obecnej technice budowlanej zrealizowaé w inny sposob.

Zar6owno firmy (...), jak i S. posiadaja w swoim dorobku atesty oraz patenty w rzeczonym zakresie, tak wiec prawo do
stosowania takich, a nie innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz izolacyjnych zostalo juz instytucjonalnie uznane na
terenie RP. Zgloszenie firmy (...) opublikowane zostalo 23.10.2013 r. jako patent (...) ((...) - wg. klasyfikacji (...) oraz
(...) - wg. klasyfikacji (...)) na termoizolacyjne elementy konstrukeyjne (dowdd: opinia uzupehiajaca k. 2380-2384
akt).

Analizujgc  szczegélowo  zastrzezenia patentowe nalezy podaé, ze wzastrzezeniu
patentowympatentu RP PL (...) wskazano, Ze chodzi o:

element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami budowlanymi, zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScia zewnetrzna, skladajacy sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu
izolacyjnego ze stanowiacymi co najmniej integralna cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie
elementu konstrukcyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w
zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru korpusu izolacyjnego i sa }aczone z kazdym z obu elementé6w budowlanych,
przy czym element Sciskane maja wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania
przegubowego polaczenia pomiedzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypuklosé profili stykowych w
stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym ksztalt zblizony do tuku kola, za$ elementy $ciskane wystaja poza
korpus izolacyjny betonowych elementéw budowlanych tylko swym wypuklym profilem stykowym, znamienny tym,
ze elementy Sciskane (3, 13a, 13b) sa z wysokowytrzymatego betonu i w obszarze swych czolowych profili stykowych
(23,24) sa pokryte warstwa poslizgowa.

W przypadku produktu firmy (...) mamy pojedynczy element Sciskany, ktéry ma pojedynczy profil stykowy
uksztaltowany odmiennie, niz profil firmy (...) — nie jest on osiowo-symetryczny wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez jego poprzeczna plaszczyzne srodkowa, a punktowo symetryczny z przeciwlegle rozstawionymi
wypukltoéciami. Elementy $ciskane firmy (...) maja wypuktoSci state na wysoko$ci odmiennie niz elementy formy H.,
tak wiec polaczenie przegubowe, jesli w ogbdle mozna o nim méwi¢ w drugim przypadku, ma zupekie inny charakter.
Glownym celem wypuklo$ci w produkeie firmy (...) jest uzyskanie optymalnego rozkladu naprezen wokdétiw éciankach
profilu stykowego, a nie - tworzenie polaczenia przegubowego. Warstwa poslizgowa w przypadku firmy (...) wynika
z metod produkcji profilu, a jej ewentualny po$lizg nie wplywa na mozliwo$¢ obrotu realizowang w ewentualnym
przegubie przez firme (...).

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze warstwa poslizgowa w dolnym obszarze stopki
(23a, 24a) profili stykowych (23, 24) ma wiekszg grubo$¢.

Warstwa po$lizgowa nie jest efektem zamierzonym, wynika z dostepnych na rynku technologii do produkcji wszelkich
wyrobow z polimeréw o podobnych wymiarach w budownictwie i instalacjach budowlanych, a w przypadku firmy
(...) nie daje optymalnego efektu.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze elementy Sciskane, poczawszy od profili
stykowych (5, 6, 15a, 15b, 16a, 16b), przechodza w sposob ciagly i bez odsadzen w $rodkowy obszar elementu
$ciskanego.

Zastrzezenie to zawiera w sobie blad logiczny, gdyz sugeruje, ze (przynajmniej dwa) elementy $ciskane przechodza w
pojedynczy element $ciskany, tak wiec trudno jednoznacznie stwierdzié, co moze naruszac takie zastrzezenie. Rysunek



tego patentu wskazuje jednak, Ze to przejScie ma charakter krzywoliniowy, a w produkcie firmy (...) Scianka ta jest
wyraznie plaska, co zmienia rozklad naprezen na styku z warstwa betonu.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezen 1, znamienny jest tym, ze elementy $ciskane (3, 13a, 13b) za posrednictwem
swych sklepionych profili stykowych (5, 6, 15a, 15b, 16a, 16b) podazaja na zasadzie przegubu wahadlowego za
ruchem obu elementéw budowlanych (A, B) wzgledem siebie poprzez obrotowy ruch profili stykowych wzgledem
przynaleznego element budowlanego.

Plaski charakter $cianek firmy (...) nie przewiduje zadnego przegubowego charakteru tego polaczenia. O jakimkolwiek
ruchu nie ma tutaj mowy ze wzgledu na monolityczny charakter calej éciany i relatywnie niewielka sztywnos¢ takiego
lacznika. Gdyby taka byla rzeczywista intencja i praca takiego elementu mozliwe jest powstawanie fragmentow $cian,
ktére z takimi lacznikami sa kinematycznie zmienne, czyli ruchome.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze elementy Sciskane (3, 13a, 13b) w przekroju
poziomym maja przewezenie o przekroju zredukowanym w §rodkowym obszarze (25) pomiedzy dwoma czotowymi
profilami stykowymi (23, 24). Takiego przewezenia produkty firmy (...) nie wykazuja.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze elementy Sciskane w Srodkowym obszarze (25)
pomiedzy dwoma czolowymi profilami stykowymi (23, 24) majg wysoko$¢ mniejsza niz te profile.

Takiej zmiennej wysokoéci produkty firmy (...) nie wykazuja. Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1,
znamienny jest tym, ze elementy $ciskane w obszarze profili stykowych (23, 24) wchodza swoja stopka (23a, 24a) w
przynalezny element budowlany (A, B) dalej niz swoja glowka.

Elementy Sciskane firmy (...) wchodza w przynalezny element budowlany z jednej strony swoja gldwka, a z przeciwnej
strony- swoja stopka, a wiec catkowicie odmiennie, bowiem niesymetrycznie.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze warstwe poslizgowa stanowi tracona forma
odlewnicza (20) dla elementu $ciskanego z betonu.

Sformutowanie, ze forma odlewnicza stanowi warstwe jest wysoce nieprecyzyjne, za warstwy poslizgowa najczesciej
w roznych dzialach techniki i inzynierii rozumie sie material trzeci wprowadzany pomiedzy dwa skladniki, a takiego
rozwigzania nie ma w rzeczonym patencie. Domniemywa¢ jedynie nalezy, ze intencja byl najprawdopodobniej
»element poslizgowy”, co zmienia postaé rzeczy. Ewentualny poslizg nie wynika z zastosowania specjalnej technologii
wykonania warstwy wierzchniej zapewniajacej pomijalnie maly wspdlczynnik tarcia, ale ze sposobu wykonania tego
elementu z tworzyw sztucznych. Powierzchnia zewnetrzna tego elementu nie jest chropowata wskutek wytworzenia,
a potem nie podlega procesowi szlifowania i pokrywania specjalng warstwg wierzchnig, a jest gladka w kazdym
przypadku, gdyz zostaje uformowana przez wyciskanie w formie zewnetrznej w kazdym przypadku i dla kazdego
polimeru niezaleznie od jego skladu chemicznego (np. polietyleny (...) oraz poliuretany (...) maja ta sama technologie
tloczenia).

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze profile stykowe (23, 24) w stanie
zamontowanym s3 kotwione w elementach budowlanych.

Profile stykowe elementow Sciskanych H. sa czeSciowo zatopione w elementach budowlanych (stropie i balkonie), ale
nie sg kotwione.

Element konstrukcyjny wedtug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze czolowe profile stykowe (23, 24) elementow
$ciskanych sa w pionowym przekroju wzdluznym sklepione, zwlaszcza wklesle.

Czolowe profile stykowe firmy (...) nie sa w przekroju wzdluznym sklepione, ani tym bardziej nie sa wklesle.



Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze dwa elementy $ciskane sa polgczone ze sobg
obszarem polaczenia.

W przypadku firmy (...) element $ciskany jest pojedynczy, tak wiec z natury integralny.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze pomiedzy oba elementy Sciskane jest wstawiany i
unieruchamiany pret obcigzany silami poprzecznymi.

Poniewaz element konstrukeyjny firmy (...)/en ma pojedynczy element $ciskany i jest on wykonany z polimeru
podatnego na odksztalcenia, wiec nie da sie w niego wstawi¢, ani tym bardziej w nim unieruchomié preta obcigzanego
sitami poprzecznymi (zapewne domyslnie - stalowego preta zbrojenia glownego stropu, co w zapisie patentu
pominieto, a co jest istotne dla sprawy, bo musi on posiada¢ odpowiednia §rednice okreslang liczbowo dla konkretne;j
rozpietos$ci obydwu stropéw, wiec musialaby istnie¢ odpowiednia zapewniona wcze$niej przestrzen na zlaczenie
takiego preta i elementu $ciskanego, ktorej w produktach firmy (...) nie ma). Prety zbrojenia nie maja wyraznie
okreslonej lokalizacji w stosunku do elementéw $ciskanych, widoczne sa tez roéznice zbrojenia stosowanego przez
obydwie firmy.

Jesli chodzi o zastrzezenia patentowe patentu RP PL 208 285 na wynalazek pod nazwqgElement
konstrukcyjny do izolagji cieplnej, czytamy, ze jest to:

element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami betonowanymi zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScia zewnetrzng, skladajacy sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu
izolacyjnego ze stanowigcymi co najmniej integralna cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie
elementu konstrukeyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w
zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru tego korpusu i sg lgczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych,
znamienny tym, ze elementy Sciskane (33a, 33b) stanowia elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy
odlewniczej (40), i ze tracona forma odlewnicza (40) jest wraz z betonowym elementem Sciskanym (33a, 33b)
wstawiona w element konstrukeyjny i stanowi jego czes$¢ sktadowa.

W przypadku firmy (...) nie mamy do czynienia z dwoma elementami $ciskanymi 33a i 33b, a z elementem
pojedynczym. Patent firmy (...) stwierdza wyraznie istnienie traconej formy odlewniczej, ktorej zastosowania nie
wymagaja laczniki firmy (...). B. firmy (...) sa w obudowie z tworzywa sztucznego tylko dlatego, zeby je ustabilizowac
w elemencie konstrukeyjnym.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze forma odlewnicza (40) jest z tworzywa
sztucznego.

Patent firmy (...) stwierdza wyraznie istnienie traconej formy odlewniczej, ktorej zastosowania nie wymagaja taczniki
firmy (...). W przypadku tych drugich lacznikéw betonowe wkladki mozna odlewa¢ w formie dowolnej, rowniez ze
stali, a forma nie jest jednoznaczna z profilem stykowym (tak jak w przypadku firmy (...)). Ponadto, sformulowanie
stworzywo sztuczne” jest niestety bardzo szerokie i wysoce niejednoznaczne; trudno byloby je opatentowaé w takim
brzmieniu.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze elementy $ciskane (3, 23, 33a, 33b) maja na
swych zwroconych ku elementom konstrukeyjnym (A, B), czotowych powierzchniach profile stykowe (5, 6, 25, 26, 43,
44) do wprowadzania i/lub wyprowadzania sil Sciskajacych.

Wskazane profile stykowe nie maja tak duzej wytrzymaloSci jak okalajacy je beton, nie moga wiec stuzy¢ jako elementy
o charakterze konstrukcyjnym (do ,wprowadzania” tub ,, wyprowadzania “jakichkolwiek sil), wiec trudno naruszy¢
takie zastrzezenie.



Element konstrukecyjny wedlug zastrzezenia 3, znamienny tym, ze profile stykowe (5, 6) sa rownolegte do wzdluznego
wymiaru korpusu izolacyjnego (2, 22) i maja ksztalt plyt.

W elementach lacznikowych firmy (...) profile stykowe nie sa réownolegle do wzdluznego wymiaru korpusu
izolacyjnego i wyraznie odstaja od niego zar6wno w odpowiedniej czeSci gornej, jak tez przeciwleglej czesci dolne;.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 3, znamienny jest tym, ze profile stykowe (25, 26, 43, 44) sa w przekroju
poziomym sklepione w ksztalcie luku kota i wchodza swym sklepionym obszarem w elementy konstrukcyjne (A, B).

Profile stykowe (z tworzywa) wraz z elementami dociskowymi (z kompozytu cementowego) H. w przekroju poziomym
maja ksztalt tuku, ale nie pelnia funkcji sklepienia, nie sa sklepieniem. Elementy dociskowe z kompozytu sg pelne,
a wiec nie sa sklepione. Z uwagi na integralno$¢ konstrukeji i no$nosé¢ musza wchodzi¢ (byé cze$ciowo zatopione) w
elementy konstrukcyjne (A i B).

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 3, znamienny jest tym, ze zwrocona ku elementom konstrukcyjnym (A, B),
pionowa powierzchnia profili stykowych (5, 6, 25, 26) odpowiada swoja wielko$cia co najmniej powierzchni przekroju
pionowego, otoczonej przez zebra $ciskane (7, 8, 27, 28).

W lacznikach firmy (...) nie ma zadnych zeber.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 3, znamienny jest tym, ze profile stykowe (5, 6, 25, 26) lacza co najmniej
dwa zebra Sciskane (7, 8, 27, 28) w jeden korpus ksztaltowy.

Laczniki firmy (...) i ich profile stykowe nie posiadaja zadnych zeber ani komor, stanowia jedna calo$é wypelniana
betonowym klockiem.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 3, znamienny jest tym, ze komora (9, 29) jest odizolowana przez profile
stykowe (5, 6, 25, 26) od elementow konstrukeyjnych (25, 26).

W produktach firmy (...) nie wystepuje zadna komora wewnetrzna (w formie pustki powietrznej), a profil stykowy
jest pojedynczy.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 7, znamienny jest tym, ze zebra $ciskane (27, 28) sa polaczone ze soba za
pomoca poprzeczki (30) przechodzacej przez komore (29).

W laczniku firmy (...) nie wystepuja zZebra Sciskane, element jest pojedynczy. Element konstrukcyjny wedlug
zastrzezenia 3, znamienny tym, ze tracona forma odlewnicza (40) w obszarze stopki (43a, 44a) profili stykowych (43,
44) ma wieksza grubosc.

Forma firmy (...) jest zr6znicowana, jesli chodzi o stopke strony zewnetrznej i wewnetrznej tacznika, wiec obszary
stopki sa dwa, istotnie od siebie rozne, a ponadto, grubo$é tej formy jest stala dla w zasadzie calej formy.

Element konstrukcyjny wedtlug zastrzezenia 1 albo 3, znamienny tym, ze czolowe profile stykowe (43, 44) sa w
pionowym przekroju wzdluznym sklepione, zwlaszcza wklesle.

W profilach czolowych firmy (...) nie da sie nigdzie zaobserwowa¢ podobnej wklestosci.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze dwa, sgsiadujgce poziomo, elementy $ciskane sg
polaczone ze sobg obszarem polaczenia (46).

W lacznikach firmy (...) nie ma sasiadujacych poziomo elementéw Sciskanych - taki element jest tylko jeden.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze elementy $ciskane (3, 23, 43, 44) wchodza co
najmniej w jeden z elementéw konstrukeyjnych (A, B) i s3 w nim zakotwione.



Profile stykowe elementow Sciskanych H. sa czeSciowo zatopione w elementach budowlanych (stropie i balkonie), ale
nie sa kotwione, nie ma réwniez potrzeby ich kotwienia.

Element konstrukcyjny wedtlug zastrzezenia 3, znamienny jest tym, ze komora (9, 9a, 9b) po stronie elementu
Sciskanego (3), wchodzacej w element konstrukeyjny (B), dochodzi w przyblizeniu do elementu konstrukeyjnego (B)
ijest odizolowana od niego przez odpowiedni profil stykowy (6).

W lacznikach firmy (...) nie ma zadnych komor.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 1, znamienny jest tym, ze elementy $ciskane (3, 23, 43, 44) sa z betonu
o wysokiej wytrzymalo$ci, zwlaszcza zbrojonego wloknem.

Element $ciskany w tacznikach firmy (...) jest pojedynczy, o duzym efektywnym polu przekroju poprzecznego, nie ma
wiec koniecznoSci zastosowania betonu wysokiej wytrzymalo$ci. Dodaé nalezy, ze w dzisiejszej technologii betonowe;j
pojecie ,wysokiej wytrzymaloSci” nie jest juz jednoznacznie, wiec trudno stwierdzi¢é wobec braku specyfikacji
materialowej, co ono faktycznie oznacza (jaka byla intencja tego zastrzezenia).

Element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiedzy dwoma elementami betonowanymi, zwlaszcza pomiedzy
budynkiem i wystajaca czeScia zewnetrzng, skladajacy sie z ukladanego pomiedzy tymi elementami korpusu
izolacyjnego ze stanowiacymi co najmniej integralna cze$¢ elementami $ciskanymi, ktére w zamontowanym stanie
elementu konstrukeyjnego przechodza przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie wzgledem, w
zasadzie poziomego, wzdluznego wymiaru tego korpusu i s laczone z kazdym z obu elementéw konstrukeyjnych, przy
czym elementy $ciskane sa z betonu i maja co najmniej dwa, biegnace przez korpus izolacyjny poprzecznie wzgledem
wzdluznego wymiaru tego korpusu, zebra $ciskane, za$ na ich zwrdconych ku elementom konstrukcyjnym, czolowych
powierzchniach znajduja sie profile stykowe do wprowadzania i/lub wyprowadzania sil $ciskajgcych, znamienny tym,
ze w elementach Sciskanych pomiedzy zebrami $ciskanymi znajduje sie co najmniej jeden element izolacyjny (9, 29)
w postaci odizolowanej od elementéw konstrukeyjnych (A, B) komory, przy czym komora (9, 29) jest odizolowana od
elementow konstrukeyjnych (A, B) profilami stykowymi.

Element $ciskany firmy (...) nie posiada zadnych zeber, jest pojedynczy i monolityczny.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze betonowe elementy Sciskane (3, 23) sa
elementami wytlaczanymi.

W przypadku firmy (...) betonowy element Sciskany nie musi by¢ wytlaczany, jest on gruboScienny i masywny, wiec
nie ma w zasadzie potrzeby dodatkowego wstepnego tloczenia takiego elementu.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze profile stykowe (5, 6) sa rownolegle do
wzdluznego wymiaru korpusu izolacyjnego (2, 22) i majg ksztalt plyt.

Profile stykowe w lacznikach firmy (...) nie sg réwnolegle do wzdluznego wymiaru korpusu izolacyjnego i nie
majg ksztaltu plyt, maja wyraznie ksztalt powlokowy, co wskazuje na zupeklie inny charakter stanu naprezenia i
odksztalcenia.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny tym, ze profile stykowe (25, 26, 43, 44) sa w przekroju
poziomym sklepione w ksztalcie huku kota i wchodza swym sklepionym obszarem w elementy konstrukcyjne (A, B).

Profile stykowe (z tworzywa) wraz z elementami dociskowymi (z kompozytu cementowego) H. w przekroju poziomym
maja ksztal tuku, ale wedlug definicji sklepienia nie sg sklepieniem. Elementy dociskowe z kompozytu sa pelne. Maja
rowniez inny ksztalt. Z uwagi na integralno$¢ konstrukeji i no$nos¢é musza wchodzié¢ (byé¢ cze$ciowo zatopione) w
elementy konstrukcyjne (A i B).



Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze zwrdcona ku elementom konstrukcyjnym
(A, B), pionowa powierzchnia profili stykowych (5, 6, 25, 26) odpowiada swoja wielko$cia co najmniej powierzchni
przekroju pionowego, otoczonej przez zebra $ciskane (7, 8, 27, 28).

Elementy firmy (...) nie posiadaja takich zeber, wiec zastrzezenie to nie moze by¢ naruszone w zaden sposéb przez
produkty tej firmy.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze profile stykowe (5, 6, 25, 26) facza co najmnie;j
dwa zebra Sciskane (7, 8, 27, 28) w jeden korpus ksztaltowy.

(...) stykowy firmy (...) jest jednokomorowy, trudno méwié o zebrach i zawiera oddzielna oraz pojedyncza wktadke
betonowa.

Element konstrukeyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze zebra Sciskane (27, 28) sg polaczone ze sobg
za pomoca poprzeczki (30), przechodzacej przez komore (29).

(...) stykowy firmy (...) jest jednokomorowy, trudno méwié o zebrach i zawiera oddzielna oraz pojedyncza wktadke
betonowa.

Element konstrukeyjny wedtug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze elementy Sciskane (3, 23, 43, 44) wchodza co
najmniej w jeden z elementéw konstrukeyjnych (A, B) i sa w nim zakotwione.

W zasadzie ani elementy Sciskane firmy (...) ani firmy (...) nie sa zakotwione w elementach konstrukcyjnych, gdyz
nie maja stosownych elementéw kotwigcych.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze komora (9, 9a, 9b) po stronie elementu
Sciskanego (3), wchodzacej w element konstrukcyjny (B), dochodzi w przyblizeniu do elementu konstrukcyjnego (B)
ijest odizolowana od niego przez odpowiedni profil stykowy (6).

Takiej komory lub takich komor lacznik termoizolacyjny firmy (...) nie posiada.

Element konstrukcyjny wedlug zastrzezenia 16, znamienny jest tym, ze elementy $ciskane (3, 23, 43, 44) s3 z betonu
o wysokiej wytrzymalo$ci, zwlaszcza zbrojonego wloknem.

Element $ciskany w lacznikach firmy (...) jest pojedynczy, o duzym efektywnym polu przekroju poprzecznego, nie
ma wiec konieczno$ci zastosowania betonu wysokiej wytrzymato$ci. W dzisiejszej technologii betonu pojecie ,, betonu
wysokiej wytrzymalo$ci ” nie jest jednoznaczne, trudno wiec stwierdzi¢ wobec braku specyfikacji materiatlowej, co ono
faktycznie oznacza (jaka byla intencja tego zastrzezenia).

Jak wynika z powyzszej analizy, rozwigzanie konstrukcyjne opracowane przez firme (...) nie narusza zadnych
zastrzezen patentowych posiadanych przez firme (...) w zakresie tacznikow termoizolacyjnych. Natomiast, niektore z
tych zastrzezen sa co najmniej niejasne i watpliwe z konstrukcyjnego punktu widzenia.

Przedstawione produkty wykazuja jeszcze inne roznice, nie przedstawione w zastrzezeniach patentowych, ale
w opisach samych wynalazkéw. Do jednej z nich, bardzo istotnej z punktu widzenia terminologii ,lacznik
termoizolacyjny”, nalezy istnienie komory powietrznej w laczniku firmy (...), ktéra powoduje, ze przeplyw ciepla
przez taka przegrode odbywa sie w spos6b odmienny od tego, z ktérym mamy do czynienia w przypadku produktow
firmy (...). W pierwszym przypadku mamy przegrode wielowarstwowa wykonang z przynajmniej trzech materialow
(tworzywo sztuczne, izolator termiczny w postaci pianki oraz beton) z pustka powietrzng w $rodku, a w drugim -
jedynie przegrode dwu- lub tréj warstwowa (beton, tworzywo sztuczne i welna mineralna). Termoizolacja w przypadku
produktéw firmy (...) jest wykonana z pianki opatentowanej przez firme trzecia, a produkty firmy (...) bazuja na
ogolnie dostepnej welnie mineralnej (dowod: opinia uzupekniajaca k. 2411-2420 akt).



Dokonujac analizy wytrzymalo$ciowej co do patentu PL (...), nalezy podnie$é¢, ze w zastrzezeniu patentowym nr
1 pierwsza cze$¢ zdania (znajdujgca sie przed sformulowaniem ,znamienny tym") jest w istocie opisem elementu
konstrukeyjnego. Wskazuje on na caloksztalt wszystkich elementow stropowych tego typu do izolacji cieplnej, takze
tych, ktore produkowano lub/oraz projektowano przed pojawieniem sie tego patentu na poczatku XXI wieku. Jednak
i w tej czesci zdania wida¢ odmienno$¢ pomiedzy elementami obydwu firm, gdyz elementy Sciskane, jakkolwiek
wizualnie podobne, maja rézniace sie szczegbly geometryczne, ktére powoduja zré6znicowany stan naprezenia w tych
elementach - dla firmy (...) sa to dominujgce naprezenia normalne (okreslone tutaj tako $ciskanie), natomiast w
przypadku elementow firmy (...) poza naprezeniami normalnymi pojawiaja sie, rOwniez naprezenia styczne wywolane
Scinaniem. Elementarne przyklady z zakresu teorii konstrukcji betonowych wskazuja zasadnicza odmiennos$é sytuacji
projektowej w obydwu przypadkach. W §wietle powyzszego zastrzezenia, a w szczeg6lnoSci czeéci zdania po
frazie ,znamienny tym, ze
konstrukeyjny do izolacji cieplnej firmy (...) bedacy przedmiotem patentu ma zawieraé tracona forme odlewnicza.
Jak wynika z wielokrotnych ogledzin modeli sadowych i akt sprawy - karta 209 i 219 produkty firmy (...) nie maja
takiej cechy indywidualnej, tak wiec sa odmienne od wynalazku opatentowanego przez firme (...). Elementy $ciskane

”1

, co ma sugerowaé jego chroniong patentem ceche indywidualna, rzeczony element

firma (...) wykonuje w nietraconych formach odlewniczych, ktore sa oddzielone i usuwane po zwigzaniu zaprawy.

Pierwsza cze$¢ pierwszego zastrzezenia patentowego jest opisem technicznym sposobu wykonania elementu
stropowego, ktory nie jest wynalazkiem firmy (...), a opisuje jedynie dobrze znany wszystkim inzynierom element
lacznika stropowego polaczony z termoizolacja. Tak wiec w zasadzie kazdy konstrukeyjny element do izolacji cieplnej,
ktérego budowa ani montaz nie jest oparta o forme tracona wypelniang betonem nie narusza praw patentowych firmy
(...), a jakiekolwiek podobienstwo zewnetrzne w zakresie ksztaltu lub docelowego zastosowania w konstrukeji nie
narusza tych praw.

Zastrzezenie nr 1 patentu PL 207 113 BI (karta 110) nie ma juz mowy o stosowaniu traconej formy odlewniczej,
a cechg znamienng opisang na koncu zastrzezenia jest wykonanie elementow Sciskanych bez formy, ale za to z
wysokowytrzymatego betonu. W tym przypadku rozwiazanie firmy (...) rowniez jest odmienne - stosuje sie zaprawe
wysokiej wytrzymalo$ci ze zbrojeniem rozproszonym w postaci wlokien stalowych (w katalogu H. jest to zaprawa
betonowa).

Zatem, dokonujac analizy podobiefistwa bloczkow cementowych H. z zastrzezeniami patentowymi S. dotyczacymi
materialu elementéw Sciskanych nalezy podnie$¢, ze cechy lacznika termoizolacyjnego wg pierwszego zastrzezenia
patentu nr PL (...) BI - to elementy $ciskane wykonane sa z betonu wysokiej wytrzymalosci. Cechy lacznika
termoizolacyjnego wedlug pierwszego zastrzezenia patentu nr PL (...) BI stanowig elementy odlewane z betonu
(dowdd: opinia uzupehiajgca k. 2557-2579 akt).

Norma PN-EN 206-1:2003 zgodna z normg europejska z 2000 r. wprowadzila termin beton wysokiej wytrzymatoéci
jako beton klasy powyzej C50/60. Ta sama norma, ale z roku 2014 nie zawiera juz definicji betonu wysokiej
wytrzymatoSci. Nalezy zauwazy¢, ze termin ,, wysoka wytrzymalo$¢ ” zmieniat sie znacznie z uplywem lat. , W pewnym
okresie 40MPa uwazane bylo za wysoka wytrzymalo$c, poézniej 60MPa zostalo uznane za beton wysokowytrzymaly”. W
monografii A.N. ’a betonem wysokiej wytrzymato$ci okreéla sie beton o wytrzymato$ci na $ciskanie powyzej SoMPa. W
Swiecie opracowano juz ,, betony” (tzw. R. C.), ktérych wytrzymato$é na $ciskanie wynosi 8ooMPa. Norma klasyfikuje
beton tylko do klasy wytrzymalosSci Cl 00/115, co stanowi mniej niz 15% wytrzymatosci ,, betonéow (...).

Wedlug definicji normowej ,, beton jest materialem powstalym ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i kruszywa
drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatkow lub wlokien, ktory uzyskuje swoje wlasciwoséci w wyniku
hydratacji W §wietle normy, bloczki betonowe H. nie sg wykonane z betonu tylko z tzw. kompozytu na bazie cementu,
poniewaz nie zawieraja kruszywa grubego. Wedlug powszechnie przyjetej w technologii betonu terminologii kompozyt
ten nalezaloby okre§laé jako zaprawa cementowa o wytrzymalosci powyzej 105MPa. Tak wiec bloczki betonowe H.
wedlug aprobaty (...)15- (...) powinny by¢ nazwane zgodnie z terminologia jako bloczki z zaprawy cementowej o



wytrzymaloéci nie mniejszej, niz 105MPa z dodatkiem wlokien stalowych. Nadmienic nalezy, ze wedlug aprobaty (...)
lacznikow S. (AT-15- (...)) elementy $ciskane okres$lane sg jako elementy siatkobetonowe.

Stosowane dawniej rozwigzania eliminacji mostka cieplnego w obszarze balkonu polegalo na umieszczaniu izolacji
cieplnej w wiencu na styku balkon-strop. Wobec tego, ze strop wraz z wieficem i balkonem byly betonowane w
tym samym czasie, betonowe przewiazki wienca byly z tego samego betonu co wieniec, z reguly o wytrzymaloSci
stosunkowo niskiej (C20/25, C25/30). Skutkowalo to tym, ze straty ciepla w obszarze balkonu byly duze, poniewaz
przekrdj przewigzek musial by¢é duzy. Zmniejszenie przekroju elementéw Sciskanych powoduje, ze straty ciepla
sa znacznie mniejsze, ale oznacza rowniez, ze elementy Sciskane musza by¢ wykonane z materialu o wyzszej
wytrzymatoSci niz wytrzymalo$¢ betonu w stropie czy balkonie (stal, beton, zaprawa, kompozyty na bazie cementu,
inne).

W Swietle normowej definicji betonu tzw. bloczki betonowe H. nie naruszaja zastrzezenia patentu ,, elementy $ciskane
znamienne tym, ze sg z betonu wysokiej wytrzymalosci” (dowdd: opinia uzupelniajgca k. 2411-2420 akt).

Zastrzezenia patentow w czeSci znamiennej, patent PL (...) BI: ,elementy $ciskany (33a,33b) stanowia elementy
odlewane z betonu.", patent PL (...) BI: ,elementy $ciskane [3, 13a. 13bj sa z wysoko wytrzymalego betonu" oznaczaja
jednoznacznie, ze sa to betony konwencjonalne w odniesieniu do skladu oraz wiaéciwosci. Tak wiec bloczki w
lacznikach termoizolacyjnych H. nie naruszaja zastrzezen, poniewaz wykonane sa z wysokowarto$ciowej zaprawy
(receptura kompozytu cementowego opracowana specjalnie dla firmy (...) na kruszywie drobnym o D.=2mrn).

Zastrzezenia patentowe: ,elementy $ciskane znamienne tym, ze sa z betonu/betonu wysokiej wytrzymalosci"
jednoznacznie oznacza, ze material elementow Sciskanych zawiera w swoim skladzie kruszywo grube i kruszywo
drobne. Tzw. bloczki betonowe lacznika termoizolacyjnego HIT-H. lub H. S. wykonane sa z kompozytu cementowego,
a zgodnie z terminologia stosowang w technologii betonu, zaprawy cementowej wysokiej wytrzymalo$ci, a nie
jak w pierwszym zastrzezeniu patentéow S. - ,betonu/betonu wysokiej wytrzymatosci”. Kompozyt ten (zaprawa
cementowa, ale nie beton), moze by¢ r6znie nazywany np.: jako (...) (reactive powder concrete) , materiat cementowy
(kompozyt) typu (...) (densified smali particles) , material (kompozyt) typu (...) (macro defect free) czy np.
wysokowytrzymalo§ciowy kompozyt cementowy.

Gdyby zostalo sformulowane zastrzezenie: elementy $ciskane znamienne tym, ze sa z zaprawy wysokiej wytrzymatosci
z dodatkiem wlokien, okre§lona zostala minimalna wytrzymalo$é na $ciskanie, wowczas tzw. bloczki betonowe wedlug
katalogu lozyska (...) w laczniku H. naruszalyby zastrzezenia patentowe lacznikdéw termoizolacyjnych S. jako, ze
wykonywane sa z zaprawy cementowej wysokiej wytrzymalo$ci ze zbrojeniem rozproszonym.

Materiat bloczkow H. ma wysoka wytrzymalo$c, ale nie jest betonem w §wietle powszechnie stosowanych definicji
normowych (PN-88/B- (...), EN 206:2000, (...) 116 Cement and C. T.). Wszystkie przytoczone wyzej normy definiuja
beton jako material powstajacy z cementu, kruszywa drobnego i kruszywa grubego oraz wody i ewentualnych
domieszek, dodatkow lub widkien. Norma EN 206:2000 okreslala betonem wysokiej wytrzymalo$ci beton o klasie
wytrzymaloéci na $ciskanie powyzej c50/60. W nowym wydaniu normy PN EN 206:2014 nie ma okre§lenia ,beton
wysokiej wytrzymalo$ci”. Tzw. beton z proszkow reaktywnych, ang. R. C. ( (...) nazwa zastrzezona (...)®) jest ogdlna
nazwa cementowych materialow kompozytowych opracowanych na poczatku lat 9o-ych ubieglego wieku. Wedlug
terminologii stosowanej w technologii betonu nie jest to jednak beton, ale zaprawa. W ,betonie" (...) tradycyjne
kruszywo grube jak i kruszywo drobne zostalo calkowicie zastgpione bardzo drobnym piaskiem kwarcowym o
uziarnieniu 150 do 4o0o0p.m (0,15 do 0,400mm), co w konsekwencji oznacza, ze nazywanie tego kompozytu
cementowego ,betonem" jest bledne, a co najmniej mylace. (...) jest w rzeczywisto$ci zaprawg z proszkdow reaktywnych
tyle, Ze nazywana betonem. W literaturze fachowej przyjela sie jednak nazwa ,beton z proszkow reaktywnych". Sklad
materialowy (...) zdecydowanie rézni sie od betonéw konwencjonalnych wysokowarto$ciowych ( (...)) lub wysokiej
wytrzymatodci ( (...)). (...) charakteryzuje sie bardzo wysoka zawarto$cig cementu, obecnosScia wysokoreaktywnych
dodatkéw pucolanowych (najczeSciej mikrokrzemionki) oraz dodatkiem cienkich widkien stalowych. Kruszywo grube
w ,betonie" (...) zostalo zastagpione calkowicie piaskiem kwarcowym (0,15 do 0,4 mm) i/lub maczka kwarcowa, tak



wiec zgodnie z terminologig, kompozyt ten bardziej odpowiada definicji zaprawy (kruszywo D.=2(4) mm) niz betonu
(kruszywo D.=31,5 mm i wiecej). W kraju i na $wiecie produkowane sg przemystowo na masowg skale suche zaprawy
cementowe, zar6wno do murowania jak i zaprawy konstrukeyjne, ktorych wytrzymalo$é na Sciskanie wynosi powyzej
70MPa, 60, 65 i 70 MPa . Poniewaz swoim skladzie mieszanki te zawieraja kruszywo drobne, o D.=4mm, zgodnie
z terminologia w technologii betonu sa to suche mieszanki zapraw, a nie suche mieszanki beton6w. Nawet zwykla
zaprawa normowa moze by¢ wysokiej wytrzymalosci, $rednia wytrzymalos$é zaprawy normowej dla cementu klasy
wytrzymalosci 42,5 powinna by¢ w granicach 42,4-5-62,5MPa. Wystarczy jednak obnizy¢ stosunek w/c (w zaprawie
normowej w/c=0,50), a wytrzymalo$¢ zaprawy bedzie znacznie wyzsza.

Zastrzezenia patentéw w cze$ci znamiennej, patent PL (...) BI: ,elementy $ciskane (33a,33b) stanowig elementy
odlewane z betonu", patent PL (...) BI: ,elementy Sciskane (3. 13a. 13b) sg z wysokowytrzymalego betonu" oznaczaja
jednoznacznie, ze s3 to betony konwencjonalne w odniesieniu do skladu oraz wlasciwosci. Tak wiec bloczki w
lacznikach termoizolacyjnych H. nie naruszaja zastrzezen, poniewaz wykonane sa z wysokowartoS$ciowej zaprawy
(receptura kompozytu cementowego opracowana specjalnie dla firmy (...) na kruszywie drobnym o D.=2mm).

Biorac pod uwage ogdl zarzutéw oraz podobienstwo form i ksztaltow nalezy stwierdzié¢ jednoznacznie, ze rozwigzania
obydwu firm sg podobne ze wzgledu na charakter i przeznaczenie elementu konstrukcyjnego, ale zar6wno forma
odlewnicza, jak i zastosowany material zgodnie z obecnymi procedurami wykonawczymi sa inne, co w przypadku
materialéw odlewanych w formach czyni je odrebnymi. Podsumowujac stwierdzié nalezy, ze firma (...) nie uzyskala
patentu na wszystkie mozliwe elementy konstrukcyjne do izolacji cieplnej, a jedynie na takie, ktére posiadaja cechy
znamienne wyraznie i jednoznacznie opisane w zastrzezeniach patentowych patentu PL 208 285 oraz, niezaleznie,
patentu PL 207 113. Kazde inne rozwiazanie konstrukeyjne lub wynalazek realizujacy to samo zadanie, ale posiadajacy
inne cechy znamienne nie narusza zatem wyzej wymienionych zastrzezen.

Bloczki tgcznikéw termoizolacyjnych H. wykonane sa z wysokowarto$ciowej zaprawy cementowej, a wiec nie naruszajg
zastrzezen patentow firmy (...) (PL (...) BI, PL (...) BI) zamieszczonych w cze$ci znamiennej: elementy Sciskane
znamienne tym, ze sg z betonu lub betonu wysokiej wytrzymalo$ci. Bloczki cementowe lgcznikéw termoizolacyjnych
H. umieszczane sa w obudowie z tworzywa sztucznego i wraz z ta obudowa sa umieszczone w korpusie lacznika.
Obudowa bloczkéw nie jest forma tracong. Zadaniem obudowy bloczka nie jest rOwniez zmniejszanie tarcia na styku
plyta balkonowa-wieniec (plyta stropowa), bo nie jest to konieczne. Czotowy profil stykowy obudowy nie jest warstwa
poslizgowa a integralna czeécia obudowy. Uksztaltowanie oraz wystepy na czesci stykowej obudowy lozysk (...) nie
pozwalaja na toczenie a wrecz je uniemozliwiaja. Lozyska (...) z punktu widzenia poprawnoéci pracy zlacza nie musza
by¢ pokrywane warstwa po$lizgowa na powierzchniach stykowych. W stanie zmontowanym obudowa lozysk (...) stuzy
jedynie do ustabilizowania tozysk w obudowie korpusu izolacyjnego, tworzywo obudowy pokrywa powierzchnie gérna,
dolng oraz cze$Sciowo powierzchnie boczng tozyska a nie tylko stykowe profile czolowe jak w zastrzezeniu firmy (...) .

W obydwu patentach pojawia sie niejasne, niejednoznaczne i nieprecyzyjne sformulowanie terminu ,beton™ i
»~mieszanka betonowa”, ktore zaskakuje zwazywszy na kilkudziesiecioletnia praktyke inzynierow firmy (...) na rynku
budowlanym - brakuje ogdlnie przyjetej i stosowanej receptury betonu ujmujacej w sobie zawarto$¢ poszczegblnych
frakeji stosowanych kruszyw itd. - wzorem takiego szczegdlowego ujecia jest np. opinia przedstawiona dodatkowo
przez pracownikéw Politechniki (...).

Pomiedzy betonami o wysokiej wytrzymalos$ci i nie tylko takiej, a kompozytami zbrojonymi rozproszonymi wldknami
stalowymi najwazniejsza roznica jest preferowany stan naprezenia/odksztalcenia. Od dawna wiadomo, ze beton w
dowolnej formie najbardziej efektywnie pracuje jako material/element Sciskany, podczas gdy jego wytrzymato$¢ na
rozcigganie (mozliwe np. przy zginaniu stropowych elementéw konstrukcyjnych), jak tez Scinanie - jest wielokrotnie
mniejsza. Stad tez calkiem celowo w patencie firmy (...) jest mowa o elemencie $ciskanym. Firma (...) stosuje
podobny element konstrukcyjny w swoich stropach, ale zar6wno jego odmienny ksztalt zewnetrzny, jak przede
wszystkim material kompozytowy umozliwiaja zastosowanie go w zlozonym stanie naprezenia. Wktadki betonowej w
takim stanie naprezenia/odksztalcenia albo zastosowac sie nie da albo bedzie to bardzo nieefektywne zastosowanie,



niezaleznie od tego, czy beton bedzie mial Srednia, wysoka, czy tez najwyzsza mozliwa wytrzymalo$¢ wynikajaca z
mozliwo$ci wykonawczych (dowod: opinia uzupehiajaca k. 2557-2579 akt).

Material, z ktérego wykonane sa elementy $ciskane H. jest wedlug nomenklatury normowej zaprawa cementowa
(PN- (...), PN-EN 206-1:2003, (...) 116_00) i wobec tego nie narusza 1- ego zastrzezenia patentu PL (...) (elementy
Sciskane stanowig elementy odlewane z betonu) i pierwszego zastrzezenia patentu PL (...) (elementy Sciskane
sa z wysokowytrzymalego betonu). Jako podstawe klasyfikacji nalezalo przyja¢ terminy i okreélenia normowe z
okresu poprzedzajacego zgloszenia patentowe (ta sama data zgloszenia obydwu patentéw tj. 22.01.2002r.), tym
bardziej, ze w Aprobacie (...) lacznikéw termoizolacyjnych S. (pod nazwa (...)) nr AT-15- (...) jako normy zwigzane
przywolana zostala miedzy innymi norma PN-EN 206-1:2003. Aby 1-sze zastrzezenie patentéw bylo niepodwazalne,
material elementow $ciskanych powinien byé opisany precyzyjnie, stosujac opis jak dla betonu projektowanego lub
recepturowego, norma nie zabrania roéwniez stosowania obydwu sposobdw specyfikowania jednoczes$nie.

Material stosowany przez pozwanego, okre§lony jako ,material kompozytowy, do ktoérego produkcji uzywa
sie mikrowldkien stalowych" wykazuje duza zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen Sciskajacych, $cinajacych i
rozciggajacych, przejawia zdolno$é¢ do odksztalcania plastycznego w miejsce kruszenia lub pekania oraz inne korzystne
cechy w zlozonych stanach naprezenia, co odrdznia go od klasycznego betonu, ktéry w zasadzie przenosi gléwnie
obcigzenia Sciskajace, a jedynie dodatkowe zbrojenie umozliwia zastosowanie go w elementach zginanych czy
Scinanych;

1. te korzystne cechy (cecha) sg wynikiem zastosowania mikrowlokien stalowych, czego nie ma w zastrzezeniach
patentu Powoda, gdzie materialem do odlewania tzw. ,elementéw S$ciskanych" jest beton; mikrowlokna te sa
rozproszone i rownomiernie, gesto rozlozone w calej objetosci, nie maja charakterystycznego ulozenia w wyr6znionym
kierunku podtuznym, co jest typowe dla klasycznego zbrojenia pretami stalowymi;

2. element wykonany przez pozwanego z materialu kompozytowego do ktorego produkeji uzywa sie mikrowlokien
stalowych, bylby réownie zdolny do przenoszenia obciazen S$ciskajacych, Scinajacych oraz rozciagajacych, nie
przejawialby w réwnym stopniu zdolnoSci do korzystnego odksztalcania plastycznego lub innych korzystnych cech w
szczegolno$ci w zlozonych stanach naprezenia gdyby byl wykonany z betonu, a nawet z betonu wysokowytrzymalego;

Zarowno polaczenie przegubowe, powierzchnia pos$lizgu, jak tez stan $ciskania konstrukcyjnego elementu stropowego
sg jedynie elementami modelu matematycznego pracy takiego stropu. Powstaly one w czasach, gdy mechanizm
pracy takiego elementu, jak rowniez elementow i konstrukeji betonowych zbrojonych pretami stalowymi nie byly do
konca znane. Nawet jeéli zalozymy, co powszechnie czyni sie w normach do projektowania konstrukeji betonowych
zbrojonych pretami, ze rozklad naprezen w przekroju poprzecznym takiego elementu jest liniowy, to wystepuje w
jego obrebie zar6wno strefa $ciskana, jak i rozciggana, wiec nawet w $wietle norm inzynierskich nie moze to by¢
element jedynie $ciskany. Stan osiowego $ciskania i jego znaczenie w wytrzymatoSci materialéw budowlanych (a
takze czeste stosowanie jako modelu zastepczego) wynikajg z tzw. hipotez wytrzymalo§ciowych, w ktérych zlozony,
czesto przestrzenny stan naprezenia zastepuje sie ekwiwalentnym stanem osiowym ($ciskania lub rozciggania).
Kryteria réwnowaznoéci sg jednak bardzo zr6znicowane, a blad wynikajacy z takiego przyblizenia nie zawsze
jest nawet mozliwy do oszacowania. Przegub (wystepujacy w ramach polaczenia) jest rowniez jedynie modelem
matematycznym polaczenia dwoch elementéw konstrukeyjnych lub podparcia elementu konstrukcyjnego i w praktyce
inzynierskiej nie wystepuje tak czesto, jak to sie uwaza lub wyklada studentom. W praktyce inzynierskiej polaczenie
dwoch elementéw konstrukeyjnych lub podparcie elementu konstrukcyjnego jest mniej lub bardziej podatne na
wzajemny obro6t obydwu taczonych czeSci - w przypadku prawie nieskrepowanego obrotu prawie zawsze mamy do
czynienia z tarciem, ktérego calkowite wyeliminowanie wydaje sie niemozliwe. Podobnie rzecz sie ma ze strefami
poslizgu - deformacje w analizowanych konstrukcjach sa tak niewielkie, ze rzeczywistych obrotéw wzajemnych,
ani przemieszczen spowodowanych poslizgiem nie da sie zaobserwowaé, a mozliwoéci ich pomiaru sa ograniczone
(dowdd: opinia uzupekliajaca k. 3000-3005 akt).



Kompozyt cementowy z mikro-wloknami nadaje sie do zlozonych standéw naprezenia znacznie lepiej niz (lub w
przeciwienstwie do) elementu betonowego.

Zarbwno element stropowy firmy (...), jak i firmy (...) nie sa elementami Sciskanymi. Na produktach firmy (...)
mozemy z tablicy zawierajacej charakterystyke produktu odczytaé, ze jest to element $ciskany i §cinany. Najdobitniej
$wiadczy o tym jednak informacja podana przez powoda na jego aktualnej stronie internetowej: www.schock.pl/pl/
produktv-pl/-elbet-elbet-80-mm-9. gdzie czytamy, ze ,ten element konstrukeji przenosi momenty zginajace i sily
poprzeczne".

(...) powstaje ze zmieszania spoiwa (cementw), wypelniacza (kruszywa) oraz wody, natomiast
beton wysokowytrzymaly dodatkowo zawiera cement o wysokiej wytrzymalos$ci oraz kruszywa lamane
ze skal o duzej wytrzymaloSci (granit, bazalt, sjenit). Taka definicja przytaczana jest za A.M. N., Wlasciwosci
betonu, (...), 2000, (...) 83- (...)-0-5. Zbrojenie podluzne (na rozciaganie), czy poprzeczne (na Scinanie) w
postaci pretéow stalowych nie jest skladnikiem mieszanki betonowej i jest przygotowywane oraz montowane przed
betonowaniem posiadajac regularne rozmieszczenie w objetoéci wzmacnianego elementu betonowego znane z
projektu wykonywanej konstrukcji. Wkladki z mikro-wlékien stalowych natomiast sg losowo rozproszone w objetosci
elementu kompozytowego (co do kierunku i polozenia) i pracuja niezaleznie od siebie w odréznieniu od klasycznego
zbrojenia, ktore jest regularne i tworzy sztywny szkielet.

Norma PN- (...)-1:2003 (...): Cze$é 1-Wymagania, wlaSciwoéci, produkcja i zgodnoé¢ podaje nastepujaca
definicje powszechnie obowigzujaca w mniemaniu inzynieréw budownictwa: (...) material powstaly ze zmieszania
cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych dodatkéw i domieszek, ktory uzyskuje swoje
wladciwosci w wyniku hydratacji cementu." W dalszym ciggu czytamy (cyt.): ,Dodatek to drobno uziarniony skladnik
stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wlasciwos$ci lub uzyskania specjalnych wlasciwosci." Stalowe wlokna
rozproszone nie wykazuja z zasady uziarnienia, a wlasnoéci kompozytu (beton + wldkna rozproszone) zaleza zar6wno
od hydratacji cementu, ale réwniez od wlasnosci samych wlokien, a nade wszystko od zjawisk powierzchniowych i
charakteru polaczenia tych dwoch skladnikéw. Taki kompozyt nie miesci sie wiec ani w normowej, ani w literaturowe;j
definicji betonu. Betony wysokiej wytrzymalosci to C60 i wyzej, natomiast stosowane wldkna stalowe musza by¢
rowniez wysoko-wytrzymale i zgodne z (...)-1-2007, posiadaja tez nieco inny sklad chemiczny niz klasyczna stal
konstrukeyjna (www.eco-fibre.com/pl/subsites/documentation.html): stosuje sie tez np. wlokna polipropylenowe.
Inzynierowie firmy (...) rowniez opracowali taki kompozyt, gdyz lacznik stropowy S. I.® typ K z modulem (...) jest
produkowany z wykorzystaniem takiego kompozytu (chociaz nie objety zadnym przedlozonym nam patentem).

Nie bytoby watpliwo$ci by uznawagé, ze elementy Sciskane H. naruszaja 1 -sze zastrzezenia patentow firmy (...), gdyby
zastrzezenia byly sformulowane np. tak: Patent PL (...) - ,elementy $ciskane (33a, 33b) stanowig elementy odlewane
z betonu (specjalnego) o D.=2mm”, Patent (...) - ,elementy $ciskane (3, 13a, 13b) sa z wysokowytrzymalego betonu
o D.=2mm”.

Reasumujqc, nalezy uznaé, ze elementy $ciskane H. nie naruszajq 1-ych zastrzezen patentéw,
poniewaz beton z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziaren gmm lub mniejszym okreslany
Jjest terminem zaprawa (EN 206-1:2000, str. 9). W zastrzezeniach patentowych firmy (...) uzyto
niepelnego, nieprecyzyjnego opisu na okreslenie materiatu elementéw s$ciskanych wobec czego
biegli nie dopatrzyli sie naruszenia zastrzezen w tym zakresie (dowod: opinia uzupelniajgca k.
2698 - 2705 akt).

Odnoszqc sie do roznicy pomiedzy wynalazkami chronionymi patentami Powoda nr PL (...) i nr
(...), nalezy stwierdzié, ze podstawowa roznica z punktu widzenia zastosowanej technologii materialowej
jest taka, ze w wynalazku chronionym patentem PL 208 285 BI tracona forma odlewnicza wypelniona jest betonem
(niekoniecznie o wysokiej wytrzymaloSci), natomiast patent nr PL (...) chroni zastosowanie tej samej traconej formy
odlewniczej wypelionej betonem wysokowytrzymalym. W konteksScie zjawiska kontaktu i efektow kontaktowych
pomiedzy elementem $ciskanym i warstwa betonu w obszarze stropu wyrazna rdznica jest taka, iz patent PL (...)



wprowadza pomysl zastosowania warstwy poslizgowej w obszarze czolowych profili stykowych, natomiast patent
PL (...) nie odnosi sie wcale do kwestii poslizgu i jego zapewnienia pomiedzy wyzej wymienionymi elementami
konstrukcyjnymi. Nalezy jednak dodaé, iz pytanie powyzsze nie ma calkowicie znaczenia ze wzgledu na prowadzone
postepowanie, gdyz stanowi poréwnanie produktéw powoda, a nie kwestii zastrzezen patentowych powoda i ich
ewentualnego naruszenia przez pozwanego. Dodatkowo, w patencie PL (...) pojawia sie zapis, ktorego nie ma w tresci
PL (...) (cyt.) ,przy czym elementy Sciskane maja wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i
wytwarzania przegubowego polaczenia pomiedzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypuklo$¢ profili
stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym ksztalt zblizony do luku kotla, za$ elementy $ciskane
wystaja poza korpus izolacyjny betonowych elementéw budowlanych tylko swym wypuklym profilem stykowym (...)".

Zastrzezenie patentowe ma chroni¢ oryginalny pomyst techniczny, a zawarto$¢ norm technicznych nie jest zbiorem
oryginalnych rozwiazan, ale regul dotyczacych projektowania lub wytwarzania materialow i konstrukeji, ktore
sq oparte na badaniach eksperymentalnych, innych patentach oraz na modelach teoretycznych i obliczeniowych.
Niektore wynalazki chronione patentami w czasie swojego opracowania tak dalece wyprzedzajg stan techniki, ze
nie istnieja zadne normy techniczne wlasciwe dla przedmiotu wynalazku. Nie ma obowiazku powolywania sie na
normy pod warunkiem $cislego i jednoznacznego opisu wynalazku, $cislego i wyczerpujacego opisu zastrzezen. W
analizowanym przypadku jedng z kwestii spornych jest problem definicji betonu oraz betonu wysokiej wytrzymato$ci.
Nie bylto by kwestii spornej, gdyby w zastrzezeniu w obu patentach na okreélenie materialu elementéw $ciskanych
uzyto wla$ciwej terminologii, definicji przyjetej wedlug ISO, czy tez polskiej normy PN-88/B- (...) lub okreslono cisle
rodzaj materiatu (sklad) oraz jego istotne wlasciwoéci (wytrzymalo$c).

Normy techniczne to zgodnie ze slownikiem PWN ,dokument okreélajacy wlasciwosSci lub wymagania ilo$ciowe,
ktérym powinien odpowiadaé dany przedmiot". Patenty natomiast sg udzielane na wynalazki i chociaz w Ustawie
z dnia 30. czerweca 2000 roku ,,Prawo wlasnosci przemystowej" (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1111 z p6Zniejszymi
zmianami) nie ma bezposredniej definicji wynalazku (analogicznie do wiekszoéci krajow na $wiecie), to wskazuje
jednoznacznie, na co moze byé udzielona ochrona patentowa. Art. 24 tej ustawy stwierdza wyraznie, zZe patenty
udzielane sa na wynalazki, ktére musza by¢ rozwigzaniem technicznym, ktére sa nowe, posiadajg poziom wynalazczy
i nadajg sie do stosowania na skale przemystowa. Wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest on czeécig stanu
techniki. Wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom wynalazczy, je§li wynalazek ten nie wynika dla znawcy
przedmiotu w sposoOb oczywisty ze stanu techniki. Normy techniczne dotycza natomiast w sposob oczywisty
istniejacego stanu techniki i zawieraja opisy procedur projektowych (wraz z odpowiednimi algorytmami i wzorami)
oraz wlasnoéci wielokrotnie testowanych eksperymentalnie oraz dobrze sprawdzonych praktycznie materialow,
konstrukecji i proces6w. Normy do projektowania w bardzo rzadkich przypadkach pozostawiaja swoim uzytkownikom
swobode w zakresie przedmiotowym dla danej normy. Interpretujac intencje ustawodawcoéw oraz autoré6w norm
mozna stwierdzié¢, ze wynalazek jest opracowaniem oryginalnym sluzacym do stosowania na szeroka skale, ktérego
stosowanie przez osoby trzecie wymaga zgody, natomiast norma techniczna zawiera dobrze znane metody techniczne
oraz numeryczne, a takze fakty teoretyczne do obligatoryjnego stosowania przez zbiorowo$¢ inzynieréw, ktoére w
szczegblnych uzasadnionych dodatkowo przypadkach mozna zastapié przez metody lub algorytmy bardziej optymalne
w mniemaniu autora projektu. W pewnym sensie wiec wynalazek i norma techniczna maja znaczenie zgola odwrotne,
stad wzajemne relacje opierajg sie o przeciwienstwa niz odwolania.

Podstawowa i jedyna réznica wynika z faktu, iz lacznik HIT-H. (...) (H. = H. P.) ma izolacje o grubosci 80 mm,
natomiast lacznik H. S. MV (SP = S. P.) posiada izolacje o grubo$ci 120 mm).

Zgodnie z artykulem 31 ustawy z dnia 30. czerwca 2000 r. ,,Prawo wlasnoSci przemyslowej" (str. 9) dotyczacego
czynno$ci zgloszenia wynalazku stwierdza sie jednoznacznie w p. 5, iz ,,Urzad Patentowy, jezeli stwierdzi, ze zgloszenie
wynalazku nie zawiera rysunkéw, na ktore w zgloszeniu powoluje sie zglaszajacy, wzywa postanowieniem, pod
rygorem uznania za niebyle powolania sie na rysunki, do uzupelnienia zgloszenia w wyznaczonym terminie. Zgloszenie
uwaza sie za dokonane w dniu wplyniecia do Urzedu Patentowego ostatniego brakujacego rysunku." Zgodnie z ta
Ustawa zgloszenie patentowe powinno zawiera¢ powinno zawiera¢ opis wynalazku, a takze jego istote i niezbedne
rysunki. Jak wynika z postanowien tej ustawy (cyt.): ,,opis wynalazku, o ktéorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien



przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogl ten wynalazek urzeczywistnic. W szczego6lnoéci
opis powinien zawiera¢ tytul odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku, okresla¢ dziedzine techniki, ktérej wynalazek
dotyczy, a takze znany zglaszajacemu stan techniki oraz przedstawia¢ w sposob szczegbdlowy przedmiot rozwigzania,
z objasnieniem figur rysunkow (jezeli zgloszenie zawiera rysunki) i przykladem lub przykladami realizacji badz
stosowania wynalazku." Zatem opis i rysunki w sposéb oczywisty pelnia role fundamentalng, bez ktorej nie ma mowy
o zgloszeniu patentowym, o czym dobitnie §wiadezy dalsze postanowienie Ustawodawcy (cyt.) ,Urzad Patentowy,
jezeli stwierdzi, ze zgloszenie wynalazku nie zawiera rysunkéw, na ktére w zgloszeniu powoluje sie zglaszajacy,
wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyle powolania sie na rysunki, do uzupehienia zgloszenia w
wyznaczonym terminie. Zgloszenie uwaza sie za dokonane w dniu wplyniecia do Urzedu Patentowego ostatniego
brakujacego rysunku.”

Postep technologiczny nie ma zgodnie z cytowana ustawa zadnego znaczenia dla ustalenia zakresu ochrony
wynikajacego z patentu i cech technicznych w nim zastrzezonych. W artykule dotyczacym mozliwo$ci oraz okolicznos$ci
wygas$niecia patentu (Rozdzial 8: Uniewaznienie i wygasniecie patentu) stwierdza sie jednoznacznie, ze wyga$niecie
to moze nastapié jedynie w sytuacji uplywu okresu czasu, na ktoéry patent przyznano, zrzeczenia sie tego patentu,
nieuiszczenia odpowiedniej oplaty okresowej za ochrone patentowg oraz trwalej utraty mozliwo$ci korzystania z tego
wynalazku. Stan techniki ma znaczenie w momencie rozpatrywania zgloszenia patentowego, gdyz zgodnie z Art. 26,
pkt. 1 (cyt.): ,Wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w
sposOb oczywisty, ze stanu techniki." W tym kontekécie ani forma tracona, ani receptura czy sam beton, ani wreszcie
zastosowanie betonu do wykonania nadproza, czy tez konstrukcyjnego polaczenia stropéw w Scianie konstrukeyjnej
nie mogto zostaé¢ opatentowane w ramach zgloszen (PL (...) oraz PL (...)).

W dziedzinie technologii betonu stosuje sie obecnie pojecia betonu wysokowytrzymalego (H.- strength C.),
betonu wysokowydajnego (H. (...)) oraz ich pochodnych ( (...) U. (...)). Kryterium stosowanym do betonéw
wysokowytrzymalych nie jest Srednica ziaren kruszywa, gdyz kruszywo to ma taka sama krzywa przesiewu jak zwykte
betony, ale kryterium duzej wytrzymalosSci i trwaloéci. Ograniczenie takie spotyka sie w przypadku tzw. R.- P. C. (
(...)), gdzie $rednia ziaren kruszywa nie przekracza 300 urn, natomiast wytrzymalo$¢ na Sciskanie zaczyna sie od 200
MPa, a moze tez przekracza¢ 800 MPa. Nakre$lone zr6znicowanie wskazuje jednoznacznie, ze zaréwno wlasnosci i
stosowana terminologia nie moga stuzy¢ do stwierdzenia naruszenia zastrzezen patentowych. Zgodnie z dostarczong
przez pozwanego receptura do produkcji swojego kompozytu stosuje rozproszone mikrowlokna stalowe, ktorych nie
ma w produktach powoda, co czyni dalsza dyskusje na temat betonéw o zwyklej i podwyzszonej wytrzymatoSci czysto
akademicka.

Opracowania naukowe, w ktorych pod pojeciem betonu wysokowytrzymalego rozumie sie material wykonany z
wody, cementu i kruszywa o rozmiarze ziaren nieprzekraczajacym 2 mm nie sga znane. Klasyczna definicja jako
kryterium podaje jedynie podwyzszona wytrzymalo§¢ w odniesieniu do betonéw stosowanych w powszechnej
praktyce budowlanej, a nie rozmiary kruszywa. Odnotowa¢ jednocze$nie nalezy, ze kruszywa obecnie stosowane w
betonach zmodyfikowanych zawieraja réwniez rozmiary mierzone w nanometrach, co zupelnie zmienia rozpieto$c¢
skatl geometrycznych i zjawisk fizycznych w nich zachodzacych, a tez naleza do tej samej klasy (...), (...), czy (...).

Zgodnie z definicja normowa beton wysokiej wytrzymaloSci (p. 3.1.10. normy E.) to beton klasy wytrzymalo$ci na
Sciskanie wyzszej niz C50/60 w przypadku betonu zwyklego lub betonu ciezkiego i beton klasy wytrzymalosci na
Sciskanie wyzszej niz LC50/55 w przypadku betonu lekkiego. Zestawienie klas wytrzymatoSci na Sciskanie betonu
zwyklego i betonu ciezkiego, tablica 7 normy PN- EN 206-1:2003 (EN 206-1:2000): C8/10, C12/15, C16/20, C20/25,
C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 i dalej betony wysokiej wytrzymalosci C50/60, C55/67, C60/75, C70/85,
C80/95, C9o/105, C100/105.

W $wietle powyzszej definicji normowej nalezy stwierdzi¢ jednoznacznie, ze taka wytrzymalo$¢ moze by¢ cechg betonu
wysokowytrzymalego. Dodaé nalezy, ze obecnie spotyka sie tez betony ultra wysokowytrzymale (U. H. P. C.), ktérych
wytrzymato§é siega 185-200 MPa (Zrédlo: H. S., Y. Y., W. C, and D. M,, A. R. of U.-H.-S. C. and H.-S. R., (...)
113(2), 325-336, 2016). Z przywolanego wyzej patentu PL (...) wynika jednoznacznie, ze betony takie moga mieé



wytrzymalo$¢ na $ciskanie rowna 100 MPa. Sklad betonu wysokowytrzymalego jest taki sam, jak zwyklego betonu, a
rozmiar kruszywa nie odgrywa tutaj zadnej roli.

W dokumencie podstawowym Amerykanskiego Instytutu (...) (A. (...)) z siedzibg w D., ktéry jest najwazniejsza
instytucja w USA w tej dziedzinie, a ktéra ustala i upowszechnia normy inzynierskie w tym zakresie zostalo
jednoznacznie wskazane na ponizszym przykladzie krzywej przesiewu. Podstawe stanowi tu zalaczony do opinii
dokument (...)o7, A. for C., (...) 978-0- (...)-248-9. Definicja betonu podana w tym opracowaniu brzmi nastepujaco
(cyt., thumaczenie Bieglego) " (...) material skladajacy sie z zaprawy, w ktoérej umieszczono czastki kruszywa; w
hydraulicznym betonie cementowym zaprawa jest mieszaning cementu hydraulicznego i wody". W tym samym
dokumencie stwierdza sie, ze do krzywych przesiewu dla kruszyw betonowych uzywa sie sit o nastepujacych
wymiarach oczek: 75 pm, 150 pm, 300 pm, 600 pm, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, 9.5 mm, 19.0 mm, 37.5 mm, 75
mm oraz 150 mm. Przykladowe krzywe przesiewu zamieszczono ponizej - jak widaé zawarto$§é procentowa czastek o
Srednicy mniejszej niz 2 mm jest prawie 30%, czyli jest to mozliwe przy okre$lonej mieszaninie tak drobnego kruszywa
z grubszym (70%). Zgodnie z opisem patentowym PL (...) bardzo podobny sklad ma wysokowytrzymalo$ciowy
kompozyt cementowy, a podstawowa rbznica nie lezy w wytrzymaloSci na $ciskanie, czy tez terminologii, ale
w zachowaniu takiego materiatu w zlozonym stanie naprezenia i odksztalcenia. Betony wykazuja
najwieksza wytrzymalo$¢ w stanie $ciskania, natomiast kompozyty wytwarzane na bazie podobnych skladnikéw
dobrze sprawdzaja sie rowniez w zlozonym stanie naprezenia, czego o betonach stwierdzi¢ nie mozna. Opisywane
wielko$ci 105 MPa i podobne spotykane w zgromadzonych aktach dotycza jedynie wytrzymalo$ci na $ciskanie, a nie
opisu deformacji czy wytrzymaloSci w ztozonym stanie naprezenia.

Sktad materialu wykorzystany do produkcji konstrukcyjnego elementu stropowego w produktach
pozwanego zostal ustalony na podstawie dostarczonej receptury. Receptura taka zostala dolaczona
na prosbe przez pozwanego. Wymienia sie tam miedzy innymi piasek kwarcowy (0,0-0,5 mm), maczke kwarcowa
(0,0-0,125 mm) oraz mikrowlokna stalowe. Receptury te, jak tez szczegdtowe badania wytrzymaloSciowe, modutu
sprezystosci oraz wymagania stawianie przez DIN takim probkom i probom zostaly wykonane przez pozwanego
w D. L fur B., ktéry jest niemieckim odpowiednikiem Instytutu (...) w W., wydaje atesty budowlane na terenie
Republiki Federalnej Niemiec i jest instytucja calkowicie niezalezna od pozwanego. Powdd nie dostarczyt swoich
receptur, a z dostarczonych danych przykladowych zalaczonych w formie ekspertyzy z dnia 28 stycznia 2016 r.
wynika, ze nie stosuje w swoich betonach (...) wyzej wymienionych mikrowlékien stalowych, co zdecydowanie r6zni
materialy stosowane przez powoda i pozwanego . Dokument ten w cze$ci "Wnioski i perspektywy' zawiera jedynie
tabelaryczne zestawienie zatytulowane 'Propozycja mieszanki dla badanych (...)', co oznacza, ze zestawienia te nie
dotycza produktow powoda. Zamieszczone thumaczenie przysiegle z jezyka niemieckiego opracowania wykonanego
przez B. fur M. und prufung pochodzi od instytucji niezaleznej od powoda i nie dotyczy jego produktéw. Zadnych
badan wytrzymaloSciowych wlasciwych dla swoich produktéw powod nie dostarczyl. W Swietle tych faktow oraz
odpowiedzi na poprzednie pytanie jakiekolwiek dalsze badania uznano za bezcelowe.

Opisy na potrzeby Aprobaty (...) przygotowuja roézne osoby, najczes$ciej proszeni o sa o przygotowanie takich
dokumentow specjaliSci z nauk technicznych pracujacy na uczelniach wyzszych lub w instytucjach naukowych.
Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczno$¢ przeprowadzenia badan wytrzymaloSciowych przez laboratorium,
ktére posiada aktualng akredytacje w zakresie dotyczacym materialdéw i produktow stanowiacych przedmiot
opracowania do aprobaty. Aprobat technicznych w dziedzinie budownictwa, a ostatnio takze i instalacji budowlanych
(np. wezeéniej Instytut Ochrony Srodowiska w W.), udziela obecnie Instytut (...) w W. i stanowi ona $§wiadectwo
dopuszczenia wyrobu budowlanego do celow gospodarczych. Znane sa jednak przypadki, gdy przedsiebiorcy
rezygnujac z Aprobaty (...) ze wzgledu na wielkie koszty staraja sie od razu o aprobaty EU (wydawane np. na terenie
Czech - (...), wymienione we wstepie do normy E. 2, cze$¢ 1).

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy , Element Sciskany", czy tez raczej lacznik stropowy produkowany przez pozwanego
co prawda ma wysoka wytrzymatos§¢, ale nie moze by¢ klasyfikowany jako element betonowy, bo takie okreslanie jest
niezgodnie z definicjg betonu, poniewaz maksymalna §rednica ziaren kruszywa w kompozycie nie przekracza 2mm,



co jest zgodne z definicja wg ISO powszechnie uznawang przez wiekszos¢ krajow na $wiecie (obecnie cztonkami ISO
jest ponad 160 krajoéw - Polska od roku 1947, a Niemcy-od 1951 r.).

Norma projektowa E. 2 (EN 1992-1-1), cze$¢ 1, R. Ogodlne dla Budynkéw, zawiera w swoim wstepie do$¢ jednoznaczne
stwierdzenie, iz: ,EN-1992-1-1 jest przeznaczona do stosowania przez:

« komitety opracowujace normy projektowania konstrukeji i zwigzane z nimi normy dotyczace wyrobéw, badan i
wykonywania,

« inwestoréw (np. przy formulowaniu specyficznych wymagan, stawianych przez inwestoréw, dotyczacych
poziomu niezawodno$ci i trwaloSci),

« projektantow i wykonawcéw,
» wlaéciwe wladze."

Natomiast status i zakres stosowania w krajach EU (zaakceptowany przez kraje czlonkowskie EU i EFTA) jest
nastepujacy:

-do wykazania zgodno$ci budynkéw i obiektow inzynierskich z wymaganiami podstawowymi dyrektywy Rady 89/106/
EWG, szczegb6lnie Wymagania podstawowego Nr 1 - No§noé¢ i stateczno$é - oraz Wymagania podstawowego nr 2 -
Bezpieczenstwo pozarowe;

« jako podstawa do zawierania uméw dotyczacych obiektéw budowanych i zwigzanych ustug inzynierskich;

-jako dokument ramowy do opracowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Norm (...) i (...) Aprobat (...) E.)." Wynika z niego jednoznacznie, ze definicje podane w tym
dokumencie sa miarodajne dla budownictwa polskiego i niemieckiego, powszechnie znane jako upublicznione
dokumenty EU, a takze obowiazujace w $wietle niemieckiego i polskiego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Obydwa elementy konstrukcyjne H. skladajg sie ze stalowych pretéw rozciaganych (zgrzewane doczolowo prety
skladajace sie z kombinacji dwoch pretdéw zbrojeniowych ze stali (...) wg DIN 488 i preta ze stali nierdzewnej klasy
S690), lozysk Sciskanych (...) (zaprawa betonowa wysokiej wytrzymatoéci ze zbrojeniem rozproszonym), obudowy
(twarde (...) wg DIN EN ISO (...)), materialu izolacyjnego (welna mineralna o klasie niepalnosci Al wg PN- (...)-1).
Ich podstawowa i jedyna roznica wynika z faktu, iz lacznik HIT-H. (...) (H. = H. P.) ma izolacje o grubo$ci 80 mm,
natomiast acznik H. S. MV (SP = S. P.) posiada izolacje o grubo$ci 120 mm).

Lqgcznik balkonowy produkowany przez pozwanego nie moze byé okreslany mianem ,,elementu
$ciskanego”' ze wzgledu na nieré6wnomierny rozklad naprezen normalnych na wysokosci tego lacznika. Wskazanie
wiec elementu $ciskanego w tym znaczeniu jest niemozliwe. Terminologie taka zaproponowal sam powod
(jego przedstawiciele) w trakcie formulowania odpowiednich zapisow o ochronie patentowej. Lacznik balkonowy
pozwanego zostal bezpodstawnie przez Przedstawicieli Powoda okreSlony mianem 'elementu $ciskanego' poprzez
pobieznie dostrzezone podobienstwo roli, jakg obydwa elementy pelnig w konstrukejach budowlanych.

Produkt powoda w obrebie elementu $ciskanego ma wypukly profil stykowy w przekroju poziomym. Istnienie takich
wypuklosci jest wprowadzone w obydwu patentach powoda, ale nie jest przyczyna ani okolicznoécia Swiadczaca o
naruszeniu jego zastrzezen patentowych; pytanie to nie ma znaczenia dla prowadzonego postepowania.

Konstrukceyjny element stropowy pozwanego pracuje w zlozonym stanie naprezenia. Element ten, jak opisano powyzej
roéwniez przez podobienstwo do swoich wlasnych produktow jest nazywany przez powoda terminem 'forma’, chociaz
w rzeczywistoSci jest to raczej 'ksztaltka'; zastosowanie pierwszego z nich jest nieuprawnione, gdyz element ten nie
shuzy w produktach pozwanego do odlewania lub zalewania zaprawa betonowa.



Stwierdzenie, ze produkty pozwanego pokryte sa jakakolwiek warstwa poslizgowa jest bezpodstawne. Warstwa
poslizgowa jest niezalezng od istniejacych wczesniej warstw elementu czy materialu konstrukcyjnego nakladana
metoda natrysku (ogélnie dodatkowego procesu technologicznego) celem zwiekszenia stopnia gladkoSci badanej
powierzchni (zmniejszenia jej chropowato$ci). Okoliczno§¢é wykonania ksztaltki z jednego tworzywa sztucznego w
trakcie pojedynczego procesu wyklucza istnienie warstwy po$lizgowej i stosowanie takiego nazewnictwa.

Najczesciej z tworzyw sztucznych wykonuje sie elementy, ktoérych ze wzgledu na stopienn skomplikowania geometrii
wewnetrznej, a takze niewielka wytrzymalo$¢ nie oplaca sie lub nie mozna wykonac¢ z innych materialow, np. stali, czy
aluminium; dotyczy to rowniez form traconych.

Tworzywo sztuczne, jak kazdy inny material, nie wytwarza, ani tez nie posiada sam z siebie zadnego wspolczynnika
tarcia. Wspoétezynnik tarcia jest wlasnoscia dwoch powierzchni, a o jego wielkoéci decyduja stykajace sie materialy,
gladko$¢ oraz geometria powierzchni samego styku.

Nie ma zadnej weryfikacji eksperymentalnej dla stwierdzenia, iz na profil stykowy w produktach pozwanego
kiedykolwiek ktokolwiek nakladal taka warstwe, a takze, ze zapewnia ona dodatkowe obnizenie wspoélczynnika tarcia
umozliwiajac poslizg (wspotczynnik tarcia pomijalnie maly w stosunku do dzialajacych sil, co powoduje wzgledne
przemieszczenie obydwu powierzchni wzgledem siebie).

Forma, w ktorej umieszczony jest element konstrukeyjny, ktora zostala zalana betonem w trakcie wylewania plyty
balkonowej oraz sgsiadujacej z nia plyty stropowej nie jest do odzyskania, stad pojawia sie terminologia 'forma
tracona'. Terminologia ta ma znaczenie znacznie szersze, niz moze sugerowaé to pytanie - formy tracone moga
shuzy¢ do wielu innych rozwigzan technicznych i fakt samego jej uzycia nie jest przedmiotem ochrony patentowej w
zastrzezeniach powoda. Forma ta z zasady nie jest do odzyskania i stad wynika jej tradycyjne okreslenie znane jako
sforma tracona”. Produkt pozwanego nie posiada formy tracone;.

Zaprawa wysokowytrzymala, z ktérej firma (...) wykonuje bloczki osadzane kolejno w ksztaltkach z tworzywa
sztucznego zgodnie z zalaczonym opisem elementéw konstrukcyjnych H. charakteryzuje sie bardzo drobnym
kruszywem, co zapewnia gladka powierzchnie tych bloczkéw i ich lepszy kontakt z wewnetrzna powierzchnia ksztattki.
W przypadku alternatywnej formy traconej érednica kruszywa ma mniejsze znaczenie, bo mieszanka betonowa w
stanie polplynnym i tak wypelnia cala objeto$¢ takiej formy, ktoéra po zastygnieciu i stezeniu zapewnia réwnie dobry
kontakt na calej powierzchni. Niewatpliwie prefabrykowane bloczki sa bardziej funkcjonalne. Pozwany nie stosuje
zaprawy wysokowytrzymalej, ale material kompozytowy, do ktérego produkcji uzywa mikrowldkien stalowych.

Zgodnie z terminologia stosowana w budownictwie, a takze metalurgii okreslenie ,forma" odnosi sie do obudowy,
do ktorej wlewa sie substancje w fazie plynnej, a ktéra w trakcie krystalizacji przybiera zewnetrzny ksztalt naczynia.
W przypadku lacznika balkonowego HIT-1 oraz HIT-2 firmy (...) nalezaloby stosowa¢ termin ,ksztaltka z tworzywa
sztucznego". Atest wydany przez Instytut (...) w W. (dokument AT-15- (...)), w nazywa ten element ,skrzynka
tworzywowgq”. (dowdd: opinia uzupehiajgca k. 2858 - 2873 akt).

Element stropowy podlega nie tylko $ciskaniu w plaszczyZnie poziomej i pionowej, ale takze, a moze przede wszystkim
momentom zginajacym wywolanym przez sgsiadujace z nim plyty stropowe, jak réwniez silom poprzecznym.
Uproszczenie takie wypacza sens dalszych rozwazan, bo o ile beton doskonale pracuje w warunkach $ciskania, to w
warunkach zginania i §cinania bez odpowiedniego zbrojenia nie nadaje sie bezposrednio do zastosowania, a kompozyt
cementowy ze zbrojeniem rozproszonym (stosowany przez pozwanego, ale niezastrzezony przez powoda) - moglby
sie nadawad.

W kwestii, czy czerwona warstwa z tworzywa sztucznego nalozona na profil stykowy elementu $ciskanego w
produktach pozwanego ma wladciwos$ci poslizgowe, nalezy stwierdzié, ze nie ma zadnej weryfikacji eksperymentalne;j
dla stwierdzenia, iz na profil stykowy w produktach pozwanego kiedykolwiek, ktokolwiek nakladal taka warstwe.



Forma, w ktdrej umieszczony jest element Sciskany po wykonaniu plyty balkonowej oraz sasiadujacej z nia plyty
stropowej jest nie do odzyskania, stad pojawia sie terminologia ,forma tracona”. Terminologia ta ma znaczenie
znacznie szersze, niz moze sugerowac to pytanie - formy tracone moga stuzy¢ do wielu innych rozwigzan technicznych
i fakt samego jej uzycia nie jest przedmiotem ochrony patentowej w zastrzezeniach powoda (dowdd: opinia
uzupekiajaca k. 3000-3005 akt).

W odniesieniu do zastrzezenia patentowego nr 1 patentéw PL (...) oraz PL (...) laczniki stropowe H. ani nie sg
elementami Sciskanymi, ani tez betonowymi, wiec cecha znamienna nie jest powtérzona; pozostala wizualna zbiezno$c
tych produktéow wynika z funkcji tacznika stropowego (prefabrykowanego wienica stropowego z izolacja termiczna).

Zrédlem niezrecznodci jest zastrzezenie patentowe nr 1 (obydwu przedlozonych nam patentéw), w ktérym wbrew
stronie internetowej S. opisuje swdj wynalazek jako element $ciskany. Co wiecej ten termin pojawia sie rowniez w
aprobacie technicznej AT-15- (...) wydanego przez Instytut (...) w W., ktora zostala przygotowana i uzyskana juz w
trakcie trwajacego postepowania sadowego. W aprobacie tej sa wyraznie podane liczbowe parametry maksymalnej
sily poprzecznej oraz maksymalnego momentu zginajacego.

Laczniki stropowe obydwu producentéow sa de facto w stanie dwukierunkowego $ciskania (réwnomiernego w
kierunku pionowym oraz nieréwnomiernego - w kierunku poziomym), jak rowniez jednoczesnego zginania i Scinania
wywolanego obecno$cia plyty balkonowej oraz stropu - po przeciwleglej stronie wiefica (lacznika), wiec zastosowanie
terminologii ,element $ciskany"” jest jednak zbyt daleko idgcym uproszczeniem. Uktady sil i momentéw dzialajacych
na taki element sg pokazane na ponizszych schematach balkonowej, V. - sila poprzeczna od plyty balkonowej, M.,
V. - moment zginajacy oraz sila poprzeczna od plyty stropowej, natomiast M,H,V to reakcje w postaci momentu
zginajacego, sily poziomej i pionowej przekazywane na Sciane konstrukcyjna ponizej wienca. Nalezy rowniez pamietac,
ze stan $ciskania moze wystepowaé ogblnie w dwoch odmiennych przypadkach, gdy sila Sciskajgca jest ustawiona
nad Srodkiem ciezkoSci (jak sila NA na rys. 2), woéwczas rozklad naprezen normalnych w przekroju ma rozklad staly
(zgodnie z tzw. hipoteza de S.-V.) lub moze by¢ ustawiona poza $rodkiem ciezko$ci i wywolany stan mimosrodowy
Sciskania powoduje naprezenia normalne liniowo zmienne na tym przekroju (z mozliwoScia wystapienia $ciskania
i rozciggania tego przekroju po jego przeciwleglych stronach). Dalsze, bardziej szczegdlowe rozwazania i ilustracje
dotyczace rozkladéw naprezen wokol przedstawionych termoizolacyjnych elementéw konstrukeyjnych moga zostac
przedstawione po wykonaniu odpowiedniej symulacji komputerowej, ktéra jednak nie zmienia uwagi ogdlnej, ze
element ten nie jest elementem Sciskanym.

Nalezy podkresli¢ na zakonczenie, ze rozwdj dziedziny naukowej okreslanej jako mechanika lub inzynieria materialow
kompozytowych jest tak dynamiczny, ze niektére patenty nie zawieraja juz szczegdtowej specyfikacji materialowej, a
jedynie ogblne wytyczne dotyczace sposobu badania takich materialow niezaleznie od jego fizycznego czy chemicznego
skladu (dowdd: opinia uzupelniajaca ustna e- protokét rozprawy z dnia 12 grudnia 2016r. czas 00:11:22-03:04:37,
opinia uzupelniajaca k. 3123-3126 akt).

Z astrzezenia patentowe obydwu patentéow, zaréwno PL (...) i PL (...), nie zostaly naruszone przez
pozwanego .

Szczegbdlowa dyskusja naukowo-techniczna o wlasno$ciach materialow sktadowych nie wnosi nic do sprawy; bo same
betony i zaprawy wysokowarto$ciowe, czy tez wysokowytrzymale sa chronione odrebnymi patentami, na co zadna ze
stron sporu sie nie powoluje.

W sposéb nieuprawniony przedstawiciele powoda doszukuja sie elementu $ciskanego, warstwy poslizgowej, betonu
wysokowytrzymalego oraz formy w elemencie konstrukcyjnym pozwanego, co nie znajduje uzasadnienia w funkcjach
konstrukcyjnych lub wiasno$ciach, jakie te elementy oraz materialy spelniaja lub posiadaja (dowoéd: opinia
uzupelniajaca k. 2858 - 2873 akt, opinia uzupelniajaca ustna e- protokot rozprawy z dnia 12 grudnia 2016r. czas
00:11:22-03:04:37, opinia uzupelniajaca k. 3123-3126 akt).



Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil na podstawie powolanych dowodéow.

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagajacych wiadomo$ci specjalnych sad po wystuchaniu wnioskéw stron
co do liczby bieglych i ich wyboru moze wezwac jednego lub kilku bieglych w celu zasiegniecia ich opinii.

Wedlug doktryny i praktyki opinig bieglego jest osad (por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76,
OSNC 1977, nr 10, poz. 187; por. jednakze wyrok SN z dnia 20 pazdziernika 1975 r., I CR 474/75, OSP 1976, z.
12, poz. 233; wyrok SN z dnia 20 czerwca 1984 r., II CR 197/84, OSNC 1984, nr 2-3, poz. 37) o okolicznoéciach
faktycznych, stanach lub zdarzeniach, do ktérych poznania i wyja$nienia wymagany jest okre$lony zaséb wiadomosci
specjalnych (wykraczajacych poza zakres wiadomosci i do§wiadczenia zyciowego ogotu oséb inteligentnych i ogblnie
wyksztalconych - por. postanowienie SN z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 279/68, LEX nr 6371; wyrok SN z dnia 20 grudnia
1969 r., I CR 491/69, LEX nr 6640; wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1971 r., II CR 256/71, LEX nr 6979; uzasadnienie
wyroku SN z dnia 3 kwietnia 1973 r., I PR 58/73, OSNC 1973, nr 10, poz. 183; uzasadnienie wyroku SN z dnia 18 lipca
1975 r., I CR 331/75, LEX nr 7729; wyrok SN z dnia 8 lipca 1994 r., II PRN 4/94, OSNAPiUS 1994, nr 9, poz. 146;
postanowienie SN z dnia 12 marca 1999 r., I PKN 40/99, OSNAPiUS 2000, nr 10, poz. 390; uzasadnienie wyroku
SN z dnia 15 czerwca 1999 r., II UKN 692/98, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 662; uzasadnienie wyroku SN z dnia
15 listopada 2001 r., II UKN 599/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 364; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 maja 2003 r.,
IT CKN 39/01, LEX nr 78887) z r6znych dziedzin nauki, techniki, sztuki, rzemiosta czy obrotu gospodarczego oraz
do$wiadczenia zawodowego (por. uzasadnienie uchwaly SN z dnia 30 pazdziernika 1985 r., III CZP 59/85, OSNC
1986, nr 9, poz. 140), sformulowany i wyrazony w toku postepowania przez osobe wyznaczona w tym celu przez sad,
niezainteresowang rozstrzygnieciem sprawy (a spelniajaca wskazane wyzej kryteria - bieglego), ulatwiajacy zarazem
sadowi wla$ciwg ocene faktdéw i rozstrzygniecie konkretnej sprawy (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 lipca 1969
r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1970 r., II PR 18/69, LEX nr 6652).

W $wietle stanowiska judykatury zadaniem bieglego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naswietlenie
i umozliwienie wyja$nienia przez sad okoliczno$ci z punktu widzenia posiadanych przez bieglego wiadomosci
specjalnych przy uwzglednieniu zebranego i udostepnionego mu materialu sprawy (por. wyrok SN z dnia 11 lipca 1969
r., ICR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 360/06, LEX nr
238973; wyrok SA w Katowicach z dnia 18 pazdziernika 2013 r., I ACa 663/13, LEX nr 1394210). Za niedopuszczalne
uznaje sie natomiast powolywanie sie przez bieglego na wlasne spostrzezenia o okoliczno$ciach faktycznych, ktorych
ustalenie nalezy do sadu i zaklada konieczno$¢ przestuchania we wskazanym przypadku takiej osoby w charakterze
Swiadka, a nie bieglego (cecha charakterystyczna jest z reguly zastepowalno$¢ omawianego $rodka dowodowego) —
(por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 187).

Za niedopuszczalne uznaje sie przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego w celu ustalenia obowigzujacego stanu
prawnego oraz zasad stosowania i wykladni obowigzujacych przepiséw prawa (iura novit curia). (por. m.in. orzeczenie
SN z dnia 4 marca 1965 r., III CR 795/64, PiP 1966, z. 4-5, poz. 831; wyrok SN z dnia 4 listopada 1966 r., II PR 445/66,
LEX nr 13913; postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1966 r., I CR 214/66, LEX nr 6090; uzasadnienie orzeczenia SN
z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 203/98, OSNAPiUS 1999, nr 15, poz. 478; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 wrze$nia
2000r., I PKN 10/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 156; uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 grudnia 2006 r., IV CSK 299/06,
LEX nr 233051).

Jednakze wedlug doktryny regula ta nie obejmuje szczegblnie specjalistycznych, a przy tym obszernych i rzadko
stosowanych galezi prawa krajowego, zasad dos§wiadczenia zyciowego, prawa zwyczajowego oraz tre$ci prawa obcego,
ktore w danym wypadku powinno by¢ zastosowane (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 6 lutego 2002 r., V CKN
801/00, LEX nr 54350).

Na podkreslenie zasluguje stanowisko judykatury, w Swietle ktoérego, gdy rozstrzygniecie sprawy wymagaloby
wiadomosci specjalnych, niedopuszczalne jest pominiecie dowodu z opinii bieglych, choc¢by ktokolwiek ze sktadu
orzekajacego takie wiadomosci posiadal (odmienne rozwiazanie pozbawialoby strony moznoSci stawiania pytan i
krytyki okreslonego pogladu, a ponadto prowadzitoby do niedopuszczalnego polaczenia funkeji sedziego i biegltego)-



(por. wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., I CR 331/75, LEX nr 7729; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 9 maja
2000 r., IV CKN 1209/00, LEX nr 52621; uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 26 pazdziernika 2006 r., I CSK 166,06,
LEX nr 209297). O tym, czy do rozstrzygniecia sprawy niezbedne jest posiadanie wiadomo$ci specjalnych z danej
dziedziny, decyduje sad orzekajacy (art. 278 § 1 k.p.c.). (por. m.in. wyrok SN z dnia 6 marca 1997 r., Il UKN 23/97,
OSNAPiUS 1997, nr 23, poz. 476; postanowienie SN z dnia 13 marca 1997 r., III CKN 14/97, OSNC 1997, nr 8, poz.
115; uzasadnienie wyroku SN z dnia 25 marca 1997 r., III CKN 11/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 126; wyrok SN z dnia
3 pazdziernika 1997 r., II UKN 288/97, OSNAPiUS 1998, nr 15, poz. 459; wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., I PKN
108/98, OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 337; wyrok SN z dnia 26 stycznia 1999 r., I PKN 534/97, OSNAPiUS 2000, nr
6, poz. 215; wyrok SN z dnia 24 listopada 1999 r., I CKN 223/98, Wokanda 2000, nr 3, s. 7.). Jednak w pewnych
wypadkach ustawa naklada na sad obowiazek przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego (por. np. art. 5531 619 § 2;
por. takze postanowienie SN z dnia 12 lutego 1997 r., II CKU 72/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 84).

Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z reguly powinno nastapi¢ w chwili, gdy juz zostal zgromadzony material
faktyczny umozliwiajacy bieglemu wydanie opinii. Gruntowne bowiem przemyS$lenie przez sedziego sprawy i
rozwazenie zebranego w niej materialu jest warunkiem jasnego skonkretyzowania nasuwajacych sie watpliwosci i
precyzyjnego sformutowania pytan skierowanych do bieglego (postanowienie SN z dnia 13 wrze$nia 1979 r., IV CR
281/79, OSNC 1980, nr 1-2, poz. 36).

W przedmiotowej sprawie wybor specjalizacji bieglego, jak tez szczegolowe okreslenie przedmiotu
badan i analizy bieglego zostalo ostatecznie pozostawione stronom, a dopuszczenie dowodu
nastqgpilo na etapie zgromadzenia calego materiatu dowodowego.

Oceniajgc zebrany w sprawie material dowodowy nalezy podniesé, ze opinie zostaly sporzqdzone
na podstawie calego materiatlu procesowego zgromadzonego w toku postepowania dowodowego,
w tym takze probek wyroboéow obydwu stron procesu. Przedmiotem opracowania byly:

- laczniki termoizolacyjne HIT-H. (...) lub H. S. wytwarzane przez firme (...) Sp6lka z 0.0. w N. (gléwna siedziba firmy
(...)- (...) L., Niemcy) oraz

- lgezniki termoizolacyjne firmy (...) z siedzibq w Niemczech (D- (...) B., V. S. zgodne ze zgloszeniem
patentowym i patentem uzyskanym przez firme (...). Zgloszenie patentowe dotyczylo lacznika
termoizolacyjnego do balkonéw S. I.® XT objetego dwoma patentami RP: PL (...) oraz PL (...) oraz
europejskiego zgloszenia wynalazku (...).3.

Celem opracowania bylo sporzqdzenie opinii technicznej na temat zbieznosci wyrobéw pozwanego,

Jirmy (...) Spotka z o.0. z wyrobami powoda, firmy (...). W opinii podsumowujgcej w sprawie
produktow firmy (...) biegli wskazali, ze celem opracowania jest jednoznaczne i ostateczne
udzielenie odpowiedzi na pytanie Sqdu Gospodarczego w L., czy produkty firmy (...) nie naruszajq
pierwszych zastrzezen patentowych uzyskanych przez firme (...) na konstrukcyjne elementy
stropowe do izolagji cieplnej (patent PL 208 285 oraz patent PL 207 113).

Nalezy wskazaé, ze niektore z opinii sktadaly sie z czesci dotyczqcej analizy wytezenia obydwu
elementéow w swietle podstawowych zasad wytrzymalosci materialow, a takze, niezaleznie, w
Swietle technologii betonu i kompozytéow cementowych. Opracowania wzbogacono o zalgczniki,
w ktorych znalazly sie dokumenty wskazujgce na brak precyzji inzynierskiej w obrebie
analizowanych zastrzezen patentowych, a takze - na burzliwy rozwdaj technologii materialowych
w ostatnich latach.

Opinie zawieraly: opis techniczny przedmiotu sporu, podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy,
podstawowa literature techniczno-prawna oraz zalacznik ze zdjeciami dostarczonych probek.



Metoda zastosowana przez bieglych (M. K. oraz J. P.) w opinii z dnia 14-go maja 2014 r. byla metoda poréwnawcza,
w ramach ktérej zestawiono ze soba elementy konstrukcyjne bedace przedmiotem sporu - ich ksztalt, wymiary oraz
wynikajace z nich funkcje oraz stany naprezen wywolane zastosowaniem praktycznym kazdego z nich. Ze wzgledu
na zastosowana metode oraz przejrzysty sposob przedstawienia problemu zrezygnowano z cytowania literatury, gdyz
poréwnanie to wymagato wiadomo$ci dostepnych w podrecznikach akademickich z zakresu konstrukeji betonowych,
wytrzymatoSci materialow oraz podstaw budownictwa, a wiec dotyczylo faktow powszechnie znanych. Na wniosek
stron, biegli w opiniach uzupelniajacych zawarli niezbedne informacje na temat pozycji literaturowych.

Biegli podkreslili, ze posiadane atesty i patenty w tej sprawie zostaly przez nich ocenione na podstawie zgromadzone;j
obfitej dokumentacji procesowej, nie byto wiec podstaw do prowadzenia oddzielnych poszukiwan zaréwno w (...) jak
i Urzedzie Patentowym RP, dotyczacych podobnych rozwigzan wdrozonych przez obydwie, a takze inne firmy.

Biegli zauwazyli w tej sprawie, ze na polskim rynku funkcjonuje wiele firm budowlanych, ktore wykonuja szereg
podobnych elementéw stropowych z termoizolacja, ktére musza réwniez posiadaé odpowiednie atesty (...), w tym
zakresie i nie roszcza sobie praw do wylaczno$ci na takie rozwigzania, traktujac je jako wynikajace z powszechnie
dostepnego od wielu lat stanu wiedzy budowlanej na ten temat.

Biegli podkredlili, ze zgromadzona dokumentacja procesowa zawierala poza pismami procesowymi glownie materialy
reklamowe, a niezwykle malo argumentow czysto technicznych, a na sali rozpraw zabraklo inzynier6éw i specjalistow
od technologii z obydwu firm (w szczeg6lnoéci z firmy powoda), ktérzy mogli by uzasadnié w sposob inzynierski swoje
obawy co do naruszenia ich patentu w jezyku technicznym. Zamiast rozstrzygnie¢ technicznych postepowanie w tej
sprawie pozostawiono odpowiednim procedurom prawnym, a nie rzetelnej dyskusji merytorycznej zainteresowanych
nig potencjalnie inzynieréw.

Biegli w zlozonych opiniach odniesli sie takze szczegétowo do zarzutéw dotyczacych stanu naprezenia, a takze
sposobu wytwarzania betonu i jego definicji. W opinii z 12 marca 2015 r. biegli przekazali do dyspozycji Sadu
oraz stron postepowania przykladowe receptury mieszanek betonowych. Zadna ze stron, a w szczegoélnoéci powdd
takiej ani nie udostepnil, ani nie zastrzegt w zadnym z przedstawionych patentéw, a wiec jak biegli podniesli,
ewentualne podobienstwo jest przypadkowe, a jezeli dwie firmy budowlane produkuja beton, to w przypadku braku
specyfikacji bardziej prawdopodobne jest, ze beda zupelnie dwa r6zne wyroby, niz ze beda posiadaly te same wlasno$ci
mechaniczne i fizyczne.

Trafnie zatem, w ocenie Sadu, biegli uznali, ze tak szerokie fragmenty dyskusji o braku lub ilosci kruszywa grubego,
przytoczone przez osoby nie zajmujace sie tym profesjonalnie, nie stuza wyjasnieniu tej sprawy tylko przedluzaniu
dyskusji. Powdd nie dostarczyl tez zadnej receptury betonu ani innych dokumentéw technicznych, ktérych braki
wykazano w opinii. Sklad kompozytu cementowego elementéw $ciskanych H. biegli przyjeli na podstawie informacji
dotyczacej skladu materialowego tych elementéw zamieszczonego w aktach sprawy. Wysokowytrzymala zaprawe,
kompozyt elementéw Sciskanych opracowal dla H. Prof. L. (zal. 16 do odpowiedzi na pozew).

Nalezy podkresli¢, co rowniez akcentowali biegli, ze wbrew wnioskowi zlozonemu w Sadzie Gospodarczym po
rozprawie w dniu 25.09.2015 r. powod ani jego przedstawiciele nie ztozyli odpowiedniej receptury produkowanych
przez siebie mieszanek betonowych stosowanych do zastrzezen patentowych obydwu patentéw. Nadto, calkowicie
wbrew art. 33, p. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 1. ,,Prawo wlasnoéci przemyslowej" stwierdzajacej, iz (cyt.) ,Kazde
zastrzezenie powinno by¢ ujete jasno, w jednym zdaniu lub réwnowazniku zdania." sformulowania pojawiajace sie w
przedstawionych przez powoda patentach nie sa ujete jasno i nie mozna ich tak jednoznacznie interpretowad.

W momencie przedstawienia na rozprawie w Sadzie Gospodarczym w L. we wrzes$niu 2015 r. stanowiska, biegli nie
posiadali dostepu do receptur, zgodnie z ktérymi material stanowiacy wypelnienie ksztaltek do tacznikéw stropowych
jest wytwarzany zar6wno przez powoda, jak i pozwanego. Receptur tych nie bylo, réwniez w aktach sprawy i zostaly
dostarczone dodatkowo na pisemny wniosek bieglych w styczniu 2016 r., jedynie przez pozwanego. W trakcie
rozprawy przedstawiciel powoda - H. F. na pytanie bieglych dotyczace mozliwosci przedstawienia takiej receptury



(lub wielu réznych receptur stosowanych przez powoda) odpowiedzial negatywnie. Powszechnie natomiast wiadomo,
ze nie da sie jednoznacznie odtworzy¢ receptury wytwarzania elementu betonowego na podstawie jego probki i
kazdy odpowiedzialny specjalista z zakresu budownictwa udzieli tej samej odpowiedzi. Mozna ja uzyskac¢ posrednio,
poprzez wykonanie badan wytrzymaloSciowych, granulometrycznych oraz niezaleznie, spektroskopowych. Proces
dehydratacji i dojrzewania betonu jest $ci$le zwigzany z nieodwracalnymi reakcjami chemicznymi, tak wiec sklad
ostateczny nie wskazuje jednoznacznie na taki, a nie inny sklad chemiczny poczatkowy i na przyjete proporcje
skladnikéw. Nalezy pamietaé, ze modyfikacje mieszanek betonowych, a takze warunki i dojrzewania sa bardzo
zroznicowane, co jest przedmiotem rozwazan w zakresie chemii budowlane;j.

Biegli podniesli takze, ze opinia prof. C. w kwestii betonu, a takze betonu wysokiej wytrzymalosci
Jjakkolwiek merytorycznie bardzo wartosciowa, ma w zasadzie zaden wplyw na prowadzone
postepowanie, gdyz dotyczy samego materialu, a nie elementu konstrukcyjnego z niego
wytwarzanego. Stosowanie betonu wysokiej wytrzymalosci w budownictwie do produkcji
elementéow konstrukcyjnych nie jest i nie moze by¢ obecnie przedmiotem zadnego patentu.

Biegli uznali tez wszelkie pytania, watpliwoSci i uwagi dotyczace sprawy i zawierajace pojecie ,,element sciskany"

za 7le sformulowane i nie znalezli dalszej koniecznoSci pochylania sie nad tak blednie sformulowanymi problemami
technicznymi. Biegli zwracali uwage na niepoprawno$¢ terminologii uzywanej przez powoda. W pismach powoda
powtarzalo sie twierdzenie, ze ,na element okre§lany przez pozwanego mianem ,elementu (...)" lub ,lozyska
oporowego (...)" dzialaja rowniez sily $ciskane. Logicznie i jezykowo uzasadnione jest zatem okreslanie owego
elementu ,elementem Sciskanym". Biegli wyjas$nili w tej kwestii, ze w mechanice konstrukeji nie wystepuje w zadnym
jezyku pojecie sit §ciskanych, ale sil Sciskajacych. Wazniejsze natomiast jest to, ze catkowicie wbrew pojeciu powoda,
nie jest wcale logicznie i jezykowo uzasadnione okreslanie tego elementu jako elementu $ciskanego. Jest to element
pracujacy w bardzo zlozonym stanie naprezenia, w ktorym wystepuje Sciskanie dwukierunkowe, a takze Scinanie
oraz zginanie, co podnoszono wielokrotnie wczeéniej. Najwazniejsze dla sprawy jest jednak to, ze przypadkowo i
symptomatycznie kierunek $ciskania interesujacy powoda jest mniej istotny od pozostatych sil wewnetrznych.

Odnoszac sie do kolejnych zarzutdéw strony powodowej, biegli podniedli, Ze w aprobacie technicznej (...) lacznikow
termoizolacyjnych S. (pod nazwa (...)) nr AT-15- (...) jako normy zwigzane przywolana zostala miedzy innymi norma
PN-EN 206-1:2003. Powdd odwolal sie do tej normy twierdzac, ze biegli pomineli mozliwo$¢ okreslania wyrobu
technicznego poprzez jego sklad (beton recepturowy) i poprzez wymagane wlaSciwosci (beton projektowany). W
argumentacji biegli podali, Ze to nie oni, ale wlasciciel patentéw pominal ten fakt i teraz zmuszony jest do szukania za
wszelka cene uzasadnienia, ze produkt H. (elementy $ciskane) pod wzgledem materialowym narusza cechy wskazane
w 1-ym zastrzezeniu obu patentow, tzn. ze:

« elementy $ciskane (33a, 33b) stanowia elementy odlewane z betonu (PL (...)),
« elementy $ciskane (3,13 a, 13b) sa z wysokowytrzymatego betonu.

Biegli kilka razy przytaczali definicje betonu i betonu wysokiej wytrzymaloéci wedlug PN- EN 206-1:2003 (EN
206-1:200) dla wykazania, ze elementy Sciskane H. nie naruszaja tych zastrzezen. I tak, beton (p. 3.1.1. normy)
- material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwoséci w wyniku hydratacji cementu, a beton wysokiej wytrzymalosci (p. 3.1.10.
normy) — to beton klasy wytrzymalo$ci na $ciskanie wyzszej niz C50/60 w przypadku betonu zwyklego lub betonu
ciezkiego i beton klasy wytrzymalo$ci na Sciskanie wyzszej niz LC50/55 w przypadku betonu lekkiego. Dla informacji
biegli w opinii zamie$cili zestawienie klas wytrzymaloéci na $ciskanie betonu zwykltego i betonu ciezkiego, tablica 7
normy PN-EN 206-1:2003 (EN 206-1:2000): C8/10, C12/15, Cl6/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50,
C45/55 i dalej betony wysokiej wytrzymatosci C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C9o/105, C100/105.

Dodatkowo biegli podali informacje, ze w przypadku zlacza monolitycznego (Zelbetowego) balkon-strop, wieniec
zawsze wykonywany byl z betonu, a ocieplenie mostka realizowano wkladkami styropianowymi, ktére powodowaly,
ze pomiedzy wkladkami styropianu tworzyly sie monolityczne elementy betonowe przenoszace Sciskanie, jak w



prefabrykowanych lacznikach termoizolacyjnych obu firm. Nie bylo to rozwigzanie optymalne pod wzgledem
termicznym, ale zasada rozwigzania byla taka sama jak przedstawiona w patentach firmy (...) i produktach firmy
(...). Rozwigzanie to stosowane bylo w kraju powszechnie i wobec tego dla bieglych niezrozumialy jest powod (fakt)
takiego sformulowania 1-ego zastrzezenia patentowego.

Nalezy nadto podkresli¢, oceniajac opinie bieglych, ze wielokrotne uzupelnianie opinii nie wynikalo z braku precyzji
w udzielaniu odpowiedzi przez bieglych, ale braku precyzji i to nie tylko inzynierskiej, w pytaniach i zastrzezeniach
firmy (...), przejawiajacy sie miedzy innymi w:

- nader istotnym braku zrozumienia r6znicy pomiedzy terminem ,beton” i ,zaprawa”,

-wyrywaniu z kontekstu wywodu niewygodnych fragmentéw opinii i prébowaniem na tej podstawie obalenia jej w
calosci,

-stawianiu zarzutéw dotyczacych obudowy elementow $ciskanych. Powdd bowiem sugerowal, ze obudowa (klatka)
jest w rzeczywisto$ci tracona forma, w ktorej wykonano wyciecia. Biegli odnoszac sie do tej kwestii podniesli, ze brak
jakichkolwiek Sladéw na powierzchni elementu oznacza, ze nie jest to technicznie mozliwe; a tylko laik moze wyrazié¢
taka opinie,

- przytaczaniu w pi$mie procesowym pojec i sformulowan potocznych z jednoczesnym rozpatrywaniem drobiazgow
jezykowych, nie majacych dla sprawy znaczenia,

- mieszaniu poréwnywania produktéw z analiza naruszenia zastrzezen patentowych, -stosowaniu terminu ,betony
polimerowe”, gdyz termin ,,polimer” oznacza cala r6znorodnoé¢ materialéw o drastycznie r6znigcych sie wlasnosciach
(poliuretan, poliamid, polistyren, polietylen i wiele innych, ktére maja zgola odmienne zastosowania i parametry).

Zdaniem bieglych, przytaczanie przepis6w patentowych i ich historii w USA lub intencji ustawodawcy amerykanskiego
w tym zakresie rzuca niewatpliwie cieckawe Swiatto na sprawe, ale pamieta¢ nalezy, ze przepisy w obydwu krajach, ale
nade wszystko praktyka jest zupelnie inna (przykladem jest oprogramowanie komputerowe, ktore w USA podlega pod
prawo patentowe, a w Polsce opatentowaé wlasnego programu komputerowego sie nie da). Zasadnicza réznica wazna
dla sprawy jest jednak taka, ze okres oczekiwania od zlozenia wniosku do otrzymania ochrony patentowej w USA jest
relatywnie krotki, a w Polsce wynosi pare lat. W trakcie tych paru lat mozna wymysli¢ nie tylko nowe rozwigzanie,
ale cala nowa galaZ nauki, wiec taki tryb przyznawania zastrzezen patentowych przy ich niejasnym sformulowaniu
powoduje i powodowaé bedzie pozniejsze watpliwosci natury techniczno-prawnej.

Odnoszac sie do sugestii powoda, ze ,biegli mijaja sie z istota materii, ktérej dotyczy spor, szczegélnie w kwestii
zakresu ochrony patentowej i zasad interpretacji zastrzezen patentowych”, biegli wyjasnili, Ze Sad nie zobowiazywal
ich do wyrazenia opinii dotyczacej zasad interpretacji takich zastrzezen, a jedynie do wyrazenia opinii naruszeniu
zastrzezen patentowych powoda przez pozwanego oraz wykazania podobienstw i r6znic produktéw budowlanych
dwoch konkurujacych ze soba firm, z czego biegli wywiazali sie.

W ocenie Sadu, nie ma zadnych konkretnych stwierdzen swiadczgcych o tym, ze biegli zmienili
stanowisko w jakimkolwiek aspekcie swajej opinii w toku procesu. Natomiast, co oczywiste,
material dowodowy byl uzupelniany i wskutek tych uzupelnien mogly pojawié sie nowe
wyjasnienia lub interpretacje. Przykladem w tej materii sq receptury mieszanek betonowych, o
ktore biegli prosili przedstawicieli stron. Przedlozone pisma powoda sugerowaly bieglym, ze nie
kwestionowano we wecezesniejszych opiniach terminologii ,,elementu $ciskanego".

Zarzut nie okazal sie zasadny, gdyz w opinii napisanej w maju 2014 roku biegli stwierdzili
wyraznie w punkcie 3, iz (cyt.): ,,(...) rozklad naprezen wokél powierzchni lgcznika pokazuje,
Ze wystepuyje tam nie tylko sciskanie oraz rozcigganie szeroko opisane w poprzednich opiniach,
ale takze moment dzialajgcy wzdtuz osi podluznej lgcznika, ktorego efekt dzialania jest w ten



spos6b minimalizowany (liniowo zmienny rozklad naprezen normalnych na powierzchni bocznej
tacznika)."”

Biegli podniesli takze, ze fakt, iz nie sg jednoznacznie w stanie ustali¢ zakresu ochrony wynikajacego z przystugujacych
powodowi patentéw wynika z braku precyzji w formulowaniu poszczegblnych zastrzezen w przedstawionych im
patentach (punkt c). Biegli argumentowali niejednokrotnie, ze kwestie oczywiste, spisane przez autora w jego
patentach za pomoca zdan wielokrotnie zlozonych w kilkunastu linijkach tekstu musza budzi¢ kontrowersje,
szczegoblnie, ze niektore z nich sa techniczne nieprecyzyjne; przykladem jest tu dyskusja toczgca sie wokoél np.
selementu $ciskanego”. Inne kwestie, jak biegli podnieéli w opiniach, stracily w ostatnich latach swoja aktualnosé,
czego przykladem jest niejednoznaczna terminologia zwigzana z betonem jako materialem konstrukeyjnym i
modyfikacjami jego wlasnoSci (dyskutowane szeroko w literaturze ,,betony wysokiej wytrzymatosei" itd.).

Stwierdzenie, jakoby biegli nie odrézniali od siebie produktéw pozwanego jest calkowicie bezpodstawne i stanowi
kolejny element dyskredytowania wyrazanych przez nich opinii. Stwierdzenia podobne, a takze wielokrotne pytania
dotyczace tej samej materii lub wrecz te same pytania nieco inaczej sformulowane byly do bieglych kierowane
wielokrotnie, co jak podkreslali sami biegli, nie nosi znamion dyskusji naukowej, bo prowadzi do tych samych
odpowiedzi i niezmiennie tych samych wnioskow.

Nie bylo tez zadaniem bieglych bezpoérednie odnoszenie sie do opinii prof. dr hab. inz. M. K. (2) z Wydzialu
Budownictwa i Architektury Politechniki (...), ani szczegélowych teorii i sadéw w niej wyrazonych. Nie mozna jednak
nie zauwazy¢, ze gléwna czesScia tej opinii byly rozwazania na temat betonéw wysokiej wytrzymaloSci oraz betonow
modyfikowanych, co jak wykazano wcze$niej, nie jest do konca $cile zwigzane z tg sprawa. Opinia ta nie dotyczy opisu i
analizy rzeczywistej pracy i rzeczywistego wytezenia konstrukcyjnego elementu stropowego, a jedynie charakterystyke
materialows, jest wiec dla Sadu niepelnowarto$ciowa. Na szczegolng uwage zashuguje opinia autorki wyrazona na
okoliczno$¢ wytrzymalosci betonu, ktora orzeka, ze tym wieksza jest jego wytrzymalo$é, im mniejsza Srednica ziaren
kruszywa uzytego do jego wytworzenia. Nie jest jednak wyraznie okreslenie, o jaka wytrzymalo$¢ chodzi, co ma
fundamentalne znaczenie dla analizowanej sprawy.

Biegli podkreslili jednoznacznie, iz w trakcie wydawania kolejnych opinii i przedstawiania
dodatkowych materialow technicznych zarysowaly sie widoczne réznice w pomystach powoda
i pozwanego przy produkcji lqgcznikow stropowych, a takze w ich produktach. Dotyczaq one
zastosowanego materiatu, z ktorego wykonano konstrukcyjny element stropowy, a takze metod
Jego wytwarzania stosowanych przez obydwie firmy. Wniosek taki zostal juz zawarty w jednej z
niezaleznych opinii technicznych wydanych uprzednio w tej sprawie.

Zdaniem Sqdu, z uwagi na obszernosé opinii, oparcie sie na calym zgromadzonym materiale
dowodowym, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania stron, niezasadne sq sugestie strony
powodowej dotyczqgce braku kompletnosci opracowan bieglych, rzekomego braku kompetencji w
opiniach, a takze braku zwiqzku z przedmiotem sprawy. Za trafny nalezy, w ocenie Sqdu, uznaé
wniosek bieglych, ze podobienstwo pomiedzy produktami firm (...), poza tym samym obszarem
zastosowan w budownictwie, ma charakter czysto wizualny.

Nalezy podkredli¢, ze dostrzegajac, ze art. 328 § 2 k.p.c. wérdd elementdéw konstrukeyjnych uzasadniania wyroku,
nie wymienia wskazania przyczyn, dla ktérych sad uznal okreslone fakty za udowodnione, z uwagi na wage tego
dowodu dla rozstrzygniecia w sprawie, nalezy wskazac na racje, jakie przemawialy za daniem wiary przeprowadzonym
dowodom z opinii bieglych sadowych.

Pamietac nalezy, ze mimo iz dowdd ten, tak jak kazdy inny, podlega ocenie wedlug art. 233 § 1 k.p.c., to jednakze
sfera merytoryczna opinii kontrolowana jest przez sad, ktory nie posiada wiadomosci specjalnych. W konsekwencji
odwolanie sie przez sad dokonujacy oceny dowodu z opinii bieglego, do takich kryteriow jak: zgodnoSci opinii
z zasadami logicznego mysSlenia, do$wiadczenia Zyciowego i wiedzy powszechnej, podstaw teoretycznych opinii,
sposobu motywowania sformulowanego w niej stanowiska oraz stopnia stanowczo$ci wyrazonych w niej ocen, a takze



poziomu wiedzy bieglego, stanowi wystarczajace i nalezyte odniesienie sie do wiarygodno$ci dowodu z opinii biegtego
sadowego (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z 7 kwietnia 2005 r. II CK 572/04, Lex 151656; teza z uzasadnienia
wyroku SN z 15 listopada 2002 1. V CKN 1354/00, Lex 77046; teza z uzasadnienia wyroku SN z 15 listopada 2000 1. IV
CKN 1383/00, Lex 52544; teza z uzasadnienia wyroku SN z 7 listopada 2000 r. I CKN 1170/98, OSNC 2001, z. 4, poz.
64). Skoro wiec w niniejszej sprawie okoliczno$ci przemawialy in plus na rzecz wydanych przez bieglych sadowych
opinii, juz to wystarczalo do uznania ich za wiarygodne.

Jak juz wskazano, celem dowodu z opinii bieglego nie jest ustalenie faktéw majacych znaczenie w sprawie, lecz
udzielenie Sadowi wyjasnien w kwestiach wymagajacych wiadomosci specjalnych; innymi stowy ustalanie stanu
faktycznego sprawy nie nalezy do bieglych sadowych, a opinia bieglych jest jedynie dowodem umozliwiajacym sadowi,
rozstrzygajacemu sprawe merytorycznie, dokonanie oceny okolicznoSci faktycznych pod katem posiadanych przez
bieglego sadowego wiadomosci specjalnych (vide tylko przykladowo: teza z uzasadnienia wyroku SN z 20 stycznia
1970 r. IT PR 18/69, Lex 6652; teza z uzasadnienia wyroku SN z 3 grudnia 1999 r. IT UKN 239/99, Lex 528252; teza
z uzasadnienia wyroku SN z 19 grudnia 2006 r. V CSK 360/06, Lex 238973). Wracajac do realiow sprawy wskazaé
nalezy, ze wla$nie biegli sadowi, wykorzystujac posiadane przez nich wiadomosci specjalne, poddali z tej perspektywy
ocenie stan faktyczny i pozwolil sadowi na ocene, czy doszlo do naruszenia praw powoda, podlegajacych ochronie
patentowej.

Z powyzszych wzgledéw wydane w sprawie opinie w powyzszym zakresie nalezalo uznaé¢ za wiarygodne. Stad tez
Sad oddalit wnioski dowodowe powoda o powolanie innych bieglych i dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii jako
nieuzasadnione, przy braku skutecznego podwazenia wiarygodnos$ci wnioskow zawartych w zlozonych juz opiniach.

Oponie prywatne i to zlozone przez obie strony procesu nie mialy znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Wielokrotnie
roéwniez Sad Najwyzszy stwierdzal, Ze opinig bieglego, w rozumieniu art. 278 k.p.c., jest tylko opinia zlozona przez
osobe wyznaczona przez sad. Nie moze by¢ traktowana jako dowod w procesie opinia bieglego sporzadzona na
polecenie strony i ztlozona do akt sadowych. Takie ekspertyzy sa dokumentami prywatnymi i w razie przyjecia ich przez
sad orzekajacy, nalezy traktowac je jako wyjaénienie stanowigce poparcie, z uwzglednieniem wiadomosci specjalnych,
stanowiska strony (poré6wnaj miedzy innymi orzeczenia z dnia 29 wrze$nia 1956 r. 3 Cr 121/56, OSN 1958/1/16, z dnia
25 czerwca 2010 1. I CSK 544/09 i z dnia 15 czerwca 2011 1. V CSK 382/10, niepubl.). Podstawa ustalen i oceny Sadu
odnoszacej sie do zbieznosci wyrobéw pozwanego, firmy (...) Spétka z o0.0. z wyrobami powoda, firmy (...) i naruszen
praw z patentu powoda, byly opinie wydane przez bieglych sadowych.

Dodatkowo nalezy wskazac, ze powod zadnym $rodkiem dowodowym nie wykazal, by pozwany produkowatl w chwili
obecnej, badZ zamierzal w przyszloSci powrdcié do produkeji wyrobow H. zawierajacych formy tracone.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:
Powddztwo okazalo sie bezzasadne.

W przedmiotowej sprawie powo6d podnosil, ze pozwany naruszyl patenty PL (...) i PL (...), produkujac i wprowadzajac
do obrotu produkty H. (...) i H. SP. Produkty pozwanego mialy posiada¢ takie same cechy, jak produkty wytwarzane
przez powoda, bedace przedmiotem wynalazku chronionego patentami PL (...) i PL (...).

Koniecznym zatem bylo ustalenie w toku postepowania dowodowego, czy wszystkie cechy definiujace wynalazek
chroniony na podstawie PL (...) i wynalazek chroniony na podstawie PL (...) mozna bylo przypisaé produktom H. (...)
i H. SP wytwarzanym przez strone pozwang .

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej patenty sa udzielane - bez wzgledu na dziedzine techniki -
na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja sie do przemyslowego stosowania.

Przepis artykulu 24 ustawy nie definiuje pojecia wynalazku, a jedynie odnosi sie do wynalazkéw, na ktore udzielane
sq patenty. Przedstawiciele doktryny nie sa zgodni w kwestii oceny braku definicji legalnej wynalazku. Niektorzy



twierdza, Ze definicja ta nie jest potrzebna (M. du V., Prawo patentowe, s. 156), ainni (J. P., (...) foran1.,s. 5; A. M.,
Interes publiczny, s. 115) wskazuja, ze brak definicji wynalazku prowadzi do fundamentalnych sporéw dotyczgcych
ustalenia zakresu przedmiotéw, ktére moga podlega¢ ochronie patentowe;j.

W teorii prawa patentowego przyjmuje sie, ze wynalazek to rozwigzanie o charakterze technicznym ukierunkowane
na zaspokojenie praktycznych potrzeb za pomoca nowych sposobéw oddzialywania na materie lub wykorzystania jej
wlaséciwosci, podajace w sposdb zupelny i kompletny reguly postepowania, ktore gwarantuja osiggniecie zamierzonego
rezultatu [S. S., w: J. S., A. S. (red.), System prawa wlasnosci intelektualnej, t. 3, s. 290—32]. Rozwigzanie oznacza,
ze wynalazek jest swoista receptg okreslajaca poszczegolne kroki, ktore musza by¢ zrealizowane w celu osiagniecia
danego efektu technicznego. Wynalazek nie jest zatem ideq, lecz instrukcjq osiggniecia okreslonego
rezultatu. W zwigzku z tym nie bedzie wynalazkiem sama idea wynalazcza (np. pomyst polaczenia leku X z
substancja Y) ani wskazanie jedynie efektu technicznego, bez okreslenia, jak ten efekt techniczny jest osiggany (np.
wskazanie wlaSciwosci poprawy dzwieku przez urzadzenia nagrywajace, bez uszczegdlowienia, za pomoca jakich
srodkow technicznych 6w efekt jest osiggany). Owo konkretne rozwigzanie musi mie¢ charakter techniczny.

Artykul 24 definiuje cztery podstawowe wymogi stawiane rozwigzaniom, ktéorym moze zosta¢ przyznana ochrona
patentowa, tj. techniczny charakter rozwigzania, nowo$é, poziom wynalazczy oraz przemyslowe stosowanie.
Wszystkie sposrdd wskazanych w tym przepisie wymogow sa odrebne i niezalezne oraz musza by¢ spetnione lacznie,
by dane rozwigzanie moglo uzyskaé¢ ochrone patentows.

Techniczny charakter rozwiqzania- wynalazek ma charakter techniczny, gdy osiaga efekt techniczny, albo dla
urzeczywistnienia wynalazku konieczne sg rozwazania techniczne odzwierciedlone w treéci zastrzezen patentowych
(dec. (...) z 31.5.1994 r., T 769/92, G. purpose management system). Wynalazek ma by¢ zatem swego rodzaju
instrukcja skierowana do specjalisty, dotyczaca sposobu rozwigzania konkretnego problemu przy uzyciu konkretnych
srodkéw technicznych. Przy czym wynalazek moze by¢ opisany przez kombinacje cech technicznych i
nietechnicznych, jednak rozwiqzanie musi zawieraé przynajmniej jednag ceche techniczng, ktora jest
punktem odniesienia dla oceny nowoSci i nieoczywisto$ci wynalazku (dec. (...) z 15.11.2006 r., T 154/04, E. sales
activity/ (...); tak tez wyr. WSA w Warszawie z 20.4.2004 ., (...) SA (...), L.). Cecha techniczna za$ to zgodnie z decyzja
(...)z11.11.1992 1., T 384/91, C. "cecha ktbéra zapewnia wklad techniczny do wynalazku jak zastrzezony, jesli cecha ta
oddzialywuje z pozostalymi cechami wskazanymi w zastrzezeniu w taki sposob, ze wplywa na rozwiazanie problemu
technicznego" okre$lonego przez wynalazek. Cecha techniczna moze za$ by¢ cecha znang ze stanu techniki lub nowa
cecha odrozniajaca dane rozwigzanie (cecha znamienna). Przyjmuje sie, ze to wlasnie znamienna cecha techniczna
ma decydujgce znaczenie przy ocenie, czy dane rozwigzanie ma techniczny charakter (dec. (...) z1.7.1998 r., T (...),
(...) program product). Szerzej zob. Case-law of the B. of A., http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-
law.html, dostep 28.12.2015 .

Techniczny charakter wynalazku "nie budzi wiekszych watpliwo$ci, gdy zgloszenie opisuje okre§lony wytwdr
materialny (np. urzadzenie lub substancje, wzglednie okresla techniczny sposéb oddzialywania na materie), a
zglaszajacy przedstawia okreslone cechy konstrukcyjne urzadzenia, budowe chemiczna lub sklad substancji albo
zespoOl czynno$ci technicznych skladajacych sie na okre§lony sposob postepowania" (wyr. WSA w Warszawie z
25.2.2009 1., (...) SA/WA (...), L.). Z drugiej strony brak technicznego charakteru jest oczywisty dla rozwigzan
abstrakcyjnych czy tez koncepcyjnych, gdyz, jak to stusznie skonstatowal NSA w wyroku z 16.3.2011r1. ((...) 374/10, L.):
"nie maja charakteru technicznego pomysly o charakterze abstrakcyjno-myslowym stanowigce rozwigzanie problemu
intelektualnego”, np. pomyst rozplanowania ikon aplikacji w smartfonie lub pomyst wspomagania wlasciwosci
terapeutycznych leku okres$lona dieta.

Przy ocenie, czy zastrzegane rozwiazanie spelnia podstawowy warunek technicznego charakteru, nie nalezy sie
ogranicza¢ do polskich przepiséw. Jak podkreslit NSA w uzasadnieniu wyroku z 22.7.2014 r. ( (...) 717/13, L.): "nie
mozna zaakceptowa¢ dokonywania wykladni pojecia wynalazku jako rozwigzania o charakterze technicznym przez
(...) jedynie w oparciu o art. 24 p.w.p. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia z 2001 r. — bez dokonania wykladni
obowiazujacych w dacie orzekania przez (...) ratyfikowanych przez Polske uméw miedzynarodowych, tj. Konwencji



monachijskiej, Porozumienia (...), oraz praktyki orzeczniczej (...) w zakresie tzw. wynalazkéw informatycznych,
stworzonych przy uzyciu komputera" (zob. tez wyr. NSA z 24.4.2014 1., (...) 78/13, L.; wyr. NSA z 30.8.2012 1., (...),
L.; wyr. NSA z 12.4.2012 1., (...) 864/11, L.; wyr. NSA z 19.4.2012 r., (...), L.; wyr. NSA z 19.3.2012 r., (...) 85/11,
(...), gdzie NSA stwierdzil, ze "wykladni pojecia "rozwigzanie o charakterze technicznym" nalezy dokonywa¢ w oparciu
o wykladnie dynamiczng przepisow krajowej ustawy, uwzgledniajaca kontekst miedzynarodowy"). NSA w wyroku z
24.4.2014r.((...) 78/13, L.) podkreslil, ze takie same zasady interpretacji nalezy stosowa¢ dla wynalazkéw udzielonych
pod rzadami poprzedniej ustawy o wynalazczo$ci, zwracajac uwage, ze "przy interpretacji wymogu technicznego
charakteru rozwigzania, zawartego w art. 10 u.0.w. nalezy przyjmowa¢ w maksymalnym stopniu jego europejska
wykladnie, korzystajac przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzedu Patentowego wyrazonej w
tzw. (...) (Guidelines: http://www.european-patent-office.org/legal/gui lines/e/index.htm; zob. E. Nowinska, U.
Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnoS$ci przemyslowej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 30)".

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest on cze$cia stanu techniki.

Przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co przed data, wedlug ktorej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania
patentu, zostalo udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb (art. 25 ust.2).

Za stanowiace cze$¢ stanu techniki uwaza sie, rowniez informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkéw lub wzoréow
uzytkowych, korzystajacych z wczedniejszego pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod
warunkiem ich ogloszenia w sposob okre§lony w ustawie (art. 25 ust.3).

Przepisy ust. 1-3 nie wylaczaja mozliwoSci udzielenia patentu na wynalazek dotyczacy substancji lub mieszanin
stanowigcych cze$¢ stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w §cisle okreslony sposéb w sposobach leczenia
lub diagnostyki, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem ze takie zastosowanie nie stanowi cze$ci stanu
techniki (art. 25 ust. 4).

Przepisy ust. 1 i 2 nie wylaczajg mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek, jezeli jego ujawnienie nastgpilo
nie wcze$niej niz sze$¢ miesiecy przed dniem dokonania zgloszenia wynalazku i bylo spowodowane oczywistym
naduzyciem w stosunku do zglaszajacego lub jego poprzednika prawnego. (art. 25 ust. 4).

Zgodnie z decyzja (...) z18.12.1992 1. (G 0001/92, A. to the public) za dostepna publicznie uznaje sie taka informacje,
ktéra moze zosta¢ poddana analizie i odtworzona przez specjaliste w dziedzinie, niezaleznie od tego, czy istnieja
jakiekolwiek szczegblne przyczyny przeprowadzenia takiej analizy. U., (...) uznala, iz warunkiem koniecznym do
uznania informacji za dostepna publicznie jest sama potencjalna mozliwo$¢ powziecia wiedzy o danej informacji (dec.
721.6.2001r., T-314/99). Podobne stanowisko wyrazil NSA w wyroku z 28.3.2002 . ((...) SA (...), L.), podkreSlajac, ze
"w celu zniweczenia przymiotu nowo$ci wystarcza stworzenie mozliwoéci zaznajomienia sie z wynalazkiem (wzorem
uzytkowym) w taki sposéb, aby przecietny specjalista mogl na tej podstawie stosowaé wynalazek (wzor uzytkowy)"
i "jest kwestig calkowicie obojetna (...) czy i jak szerokie grono os6b rzeczywiécie zaznajomito sie z t3 informacja
lub jak szerokiemu gronu oséb mozliwo$c¢ taka stworzono". Potencjalny odbiorca ujawnionej informacji musi by¢ w
stanie ja odtworzy¢ lub dalej przekaza¢ w sposéb umozliwiajacy jej odtworzenie. Jak podkreslono w decyzji (...) z
28.7.1992 1. (T- (...), T-cell growth factor/ (...)), "w przypadku ujawnienia ustnego, ktére ma miejsce w gronie osob,
spoérod ktoérych zadna nie jest w stanie pojaé wiedzy technicznej dotyczacej rozwiazania, mozna argumentowac, ze
ujawnienie nie mialo charakteru publicznego, gdyz nie moglo by¢ zrozumiane przez stuchaczy". Dlatego tez okreslenie
"udostepnienie publiczne" w odniesieniu do nowo$ci powinno by¢ interpretowane jako dostepne dla "znawcy w danej
dziedzinie", do ktérego odnosi sie art. 26 Prawa wlasnoS$ci przemyslowej stanowigcy o kolejnym spoér6d warunkéw
patentowalnoéci wynalazku — nieoczywistosci rozwiazania.

Poziom wynalazczy — zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy- wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom
wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposdb oczywisty, ze stanu techniki. Przy ocenie poziomu
wynalazczego nie uwzglednia sie zgltoszen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 3 (art. 26 ust. 2 ustawy).



Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 19.4.2012 r. ( (...), L.) "ocena poziomu wynalazczego, powinna
obejmowa¢ trzy etapy: 1. znalezienie najblizszego stanu techniki, 2. okreslenie problemu, ktéry powinien zostac
rozwigzany, 3. rozwazenie czy specjalista znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego
zastosowanego w wynalazku mialby mozliwo$¢ bez dokonan twdrczych w sposéb zawodowy i rutynowy dojéc
do zastrzeganego rozwiazania" (doktryna "problem-rozwiazanie"). Zasadno$¢ stosowania doktryny "problem-—
rozwigzanie", akceptowanej tez przez (...), potwierdzil rowniez w najnowszym orzecznictwie NSA. Mianowicie w
wyroku z 17.4.2013 1. ( (...) 163/12, L.) NSA podkreslil, iz "aby zapewni¢ obiektywna ocene nieoczywistosci i aby
unikna¢ analizy stanu techniki ex post factum (...) nalezy przeprowadzi¢ trojstopniowe badanie poziomu wynalazczego
(nieoczywisto$ci) wynalazku obejmujgce: 1) znalezienie najblizszego stanu techniki, 2) okres$lenie problemu, ktéry
powinien zosta¢ rozwigzany, 3) rozwazenie, czy zastrzegany wynalazek, biorac pod uwage najblizszy stan techniki i
rozwigzanie okre$lonego problemu, mogt by¢ oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie. (...) Ustalenia, czy wynalazek
spelnia kryterium nieoczywisto$ci dokonuje sie na tle najblizszego stanu techniki rozumianego jako jednej lub kilku
publikacji, na tle ktorych specjalista najlatwiej doszedlby do wynalazku".

Zgodnie z art. 27 ustawy wynalazek uwazany jest za nadajqgcy sie do przemysltowego stosowania,
jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwoér lub wykorzystywany sposéb, w rozumieniu technicznym, w
jakiejkolwiek dzialalnoSci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa.

Rozwigzanie moze nadawact sie do stosowania, jezeli jest rozwigzaniem zupelnym tzn. pozwalajacym na osiagniecie
rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiazan dodatkowych, przekraczajacych zwyczajne zabiegi adaptacyjne (por.
np. orzeczenie WSA z 18.5.2005 . Nr (...) SA/WA (...), L.). Nie jest wiec mozliwe uzyskanie patentu jedynie dla same;j
koncepcji rozwigzania, gdy zamierzonego celu nie mozna osiggna¢ bez dodatkowej inwencji tworczej (patrz KO Nr
O.. (...)), a wiec bez okres$lenia §rodkéw technicznych do jego realizacji". Nieudokumentowanie lub niewystarczajace
udokumentowanie zastosowania przemyslowego wynalazku w dacie jego zgloszenia przesadza o braku spelnienia
przestanki przemystowej stosowalno$ci wynalazku. Jak podkreslit WSA w Warszawie w wyroku z 18.4.2005 1. ( (...)
SA/WA (...), L.): "(...) ustalenie sfery uzytecznos$ci nalezy do istoty wynalazku, informacje w tym przedmiocie musza
istnie¢ w momencie zgloszenia podania". Przy czym takie zastosowanie musi by¢ nalezycie ujawnione, w sposob
zupelhy, oraz musi by¢ zastosowaniem uzytecznym spotecznie o powtarzalnych rezultatach.

Nalezy wskazaé, ze powdd wywodzil swoje roszczenia w niniejszej sprawie z art. 287 ust. 1 i 2 i art. 286 Prawa
wlasnosci przemystowej.

Zgodnie z art. 286 wskazanej ustawy Sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego,
o bedacych wlasnoScia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i
materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczeg6lnoSci sad moze orzec o ich wycofaniu
z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac,
sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Roszczenia okres$lone w art. 286 ustawy Prawo wlasnos$ci przemyslowej dotyczace zniszczenia lub wycofania z obrotu
bedacych wlasno$cig pozwanego bezprawnie wytworzonych wytworéw lub oznaczonych bezprawnie towardéw oraz
srodkow i materialow, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, maja na celu gléwnie zapobieganie
mozliwoéci dokonywania dalszych naruszen. Zniszczenie lub wycofanie z obrotu bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych towar6w pelni takze niewatpliwie funkcje czeSciowego usuniecia skutkow naruszenia przez eliminacje
z rynku tych wytworéw, ktore nie znalazlyby sie na nim, gdyby nie doszlo do naruszenia. Dochodzenie roszczenia
o usuniecie skutkéw naruszenia nie wymaga wykazania winy naruszyciela i wystarczy spelnienie przestanki
bezprawnosci okre$lonego zachowania. Zasadno$¢ wniosku wynika z wykazania zwigzku faktycznego z uprzednim
zachowaniem pozwanego. W literaturze podkresla sie przy tym, ze usuniecie skutkéw powinno dotyczyé normalnych
i bezpo$rednich nastepstw.

Zakres roszczen wymienionych w art. 286 Prawo wlasnoéci przemyslowej jest ograniczony do nakazania dzialan,
ktére dotycza bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych przedmiotéw oraz Srodkéw i materialéw uzytych do ich



wytworzenia. Poza zakresem tego przepisu znajduja sie wytwory, ktore nie zostaly uznane za bezprawnie wytworzone
lub oznaczone w kraju miejsca ich wytworzenia.

Nalezy pokreslié, ze katalog sposobéw usuwania skutkéw zachowania naruszyciela w art. 286 Prawo wlasnosci
przemyslowej nie jest zamkniety, niemniej jest ograniczony ogélnym wymaganiem, aby orzeczenie sadu odnosito
sie do bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wyrobow, srodkéw i materialow, ktore zostaly zuzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. Z uzytego w zdaniu drugim tego przepisu okreélenia ,,w szczeg6lnoSci” wynika, ze sad
moze orzec takze o innych érodkach niz wycofanie z obrotu, przyznanie uprawnionemu na poczet zasadzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczenie. Wérdd roszcezen niewymienionych wyraznie w art. 286 ustawy mieéci
sie niewatpliwie roszczenie o zniszczenie materialdbw reklamowych lub promocyjnych, gdyz jest to material mogacy
shuzy¢ do oznaczenia bezprawnie wytworzonych wyrobow. Wobec przyjetego brzmienia art. 286 ustawy nie ma
jednak mozliwosci dochodzenia na tej podstawie innych sposobéw usuniecia skutkdow, np. zlozenia odpowiedniego
o$wiadczenia, zadania rozestania do klientow listow wyjasniajacych lub prowadzenia reklamy naprawcze;.

Zgodnie z art. 287 ust.1 ustawy uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba, ktorej ustawa
na to zezwala, moze zada¢ od naruszajgcego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzy$ci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) na zasadach ogolnych albo

2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokoéci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie z wynalazku.

Sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci
czesci albo caloSci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okre§lonym przez sad (art. 287 ust. 2).

Sad moze nakazaé osobie, ktora naruszyla patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione,
zaplate stosownej sumy pienieznej na rzecz uprawnionego, jezeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o ktérym
mowa w art. 286, bylyby dla osoby naruszajacej niewspolmiernie dotkliwe, a zaplata stosownej sumy pienieznej
nalezycie uwzglednia interesy uprawnionego (art. 287 ust.3).

Spoleczna donioslo$é zapewnienia nalezytej ochrony praw wlasnoSci intelektualnej potwierdza uchwalenie
dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, ktéra wyrosta
z checi ustalenia réwnorzednego poziomu ochrony praw wlasnosci intelektualnej we wszystkich Panstwach
Czlonkowskich.

Artykul 8 dyrektywy 2004/48/WE, wprowadzajacy obowiazek informacyjny, ma charakter standardu
minimalnego, zatem Panstwa Czlonkowskie moga ustanowi¢ prawo do uzyskania informacji w szerszym zakresie.
Zgodnie z teza 14 zalozen dyrektywy 2004/48/WE, regulacja prawa do informacji ma by¢ stosowana do naruszen
dokonywanych na skale handlowa, a wiec dziatan podejmowanych bezposrednio lub posrednio w celu
czerpania korzysci gospodarczych. Nie stanowig takich naruszen czyny konsumentéw dzialajacych w dobrej
wierze. Panstwa Czlonkowskie moga jednak rozszerzy¢ obowiazywanie regulacji prawa do informacji robwniez na inne

czyny.

Legitymowanym czynnie w procesie o naruszenie patentu jest patentowo uprawniony. Jednakze przeniesienie
patentu staje sie skuteczne wobec 0s6b trzecich z chwilg wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego (art. 67
ust. 3 ustawy pr.wk. przemyslowej) nabywca prawa z patentu nie bedzie mial skutecznego roszczenia w stosunku do
naruszyciela do chwili dokonania wpisu.



Podmiotami naruszajgcymi patent moga by¢ producenci wytwordw i urzadzen objetych monopolem
patentowym, podmioty korzystajace ze sposobu wedlug wynalazku, ale takze sprzedawcy, w tym hurtownicy,
dystrybutorzy, importerzy i inne osoby wprowadzajace wytwory i urzadzenia do obrotu.

Korzystanie z wynalazku polega na stosowaniu wynalazku w procesie wytwarzania oraz na dzialaniach dotyczacych
wyrobow wedlug wynalazku.

Ochronie patentu stuzg roszczenia o charakterze negatoryjnym oraz kompensacyjnym (wyréwnawczym). Ta pierwsza
grupa roszczen zmierza do zaniechania dalszych dzialan naruszajacych patent oraz do usuniecia Zrédel naruszen,
za$ grupa druga — do wyréwnania niekorzystnych skutkéw w majatku pokrzywdzonego. Roszczenia obronne przed
dalszymi naruszeniami nie wymagaja wykazywania wadliwo$ci strony podmiotowej w postaci winy.

W systemie polskiego prawa wlasnoSci przemyslowej wyréwnanie uszczerbku w oparciu o roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzyéci rowniez nie wymaga wykazania winy naruszyciela. Zatem odpowiedzialnoéc
za naruszenie patentu jest — z wyjatkiem odpowiedzialno$ci za szkode — oparta na przeslance bezprawnosci, tj.
wadliwosSci przedmiotowej. W przypadku odpowiedzialnoSci za naruszenie patentu mozemy moéowi¢ wylacznie o
bezprawnosci zawezonej do naruszenia normy prawnej, gdyz sprzeczno$¢ korzystania z cudzego rozwiazania z
zasadami wspolzycia spolecznego nie moze stanowié podstawy do przyjecia naruszenia prawa z patentu.

W przypadku korzystania z wynalazku bezprawnosé polegaé bedzie na tym, ze pozwany nie bedzie mog}t
przeciwstawi¢ uprawnionemu wlasnego uprawnienia do korzystania z wynalazku, wynikajacego czy to z umowy, czy
z przepisow ustawy. Przyjecie samej bezprawnosci jako podstawy odpowiedzialnoéci za naruszenie oznacza, ze o
odpowiedzialno$ci nie decyduje §wiadomo$¢ naruszyciela o fakcie naruszania cudzych praw i nawet usprawiedliwione
okoliczno$ciami przekonanie o uprawnieniu do korzystania z wynalazku nie zwalnia od odpowiedzialnoéci za
naruszenie. Wina w znaczeniu subiektywnym ma znaczenie wylacznie w odniesieniu do roszczen o wyréwnanie
szkody, przy czym ustawodawca nie roznicuje odpowiedzialnoSci w zaleznoSci od stopnia winy, przyjmujac zasade
pelnego odszkodowania.

Roszczenie o zaniechanie naruszenia jest najczesciej stosowanym w praktyce roszczeniem w sytuacji, gdy
naruszenie juz nastapilo i istnieje niebezpieczenstwo jego kontynuacji albo gdy co prawda jeszcze nie doszlo do
naruszenia, ale zachodzi bezpoérednie niebezpieczenstwo jego dokonania. W przypadku zagrozenia naruszeniem
samodzielng podstawe zaniechania odpowiednich dzialan znajdujemy w art. 285 Prawa wlasnoéci przemystowe;j.

Roszczenia publikacyjne sa szczegblng postacia roszczen zmierzajacych do usuniecia przynajmniej niektorych
skutkéw naruszenia. W ustawach z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej ich zakres nie jest uregulowany jednolicie.
Roszczenia tego typu maja najczeSciej postac roszezen o zlozenie o§wiadczenia dotyczacego dokonanego naruszenia
lub o opublikowanie ogloszenia o tresci calosci lub czesSci orzeczenia. Pelnig one zazwyczaj kilka funkcji jednoczes$nie:
kompensacyjna, wychowawcza oraz prewencyjna.

Przy zasadzaniu roszczenia publikacyjnego nalezy kierowa¢ sie zakresem niedozwolonych dzialah naruszyciela.
Sad powinien zwlaszcza wzig¢ pod uwage, czy mialy one miejsce na terytorium calego kraju, czy tylko jego czeéci, czy
dotyczyly klienteli w calo$ci, czy tylko jakiejs jej czesci, czy skutki naruszenia dotknely konsumentéw, jak dlugo trwat
stan naruszenia oraz jakie byly dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszlo do utraty pozycji na rynku.

Nalezy wskazac, ze przy dochodzeniu roszczen wskazanych w art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - w odniesieniu do wynalazku,
poréwnanie powinno objqé zaréwno zastrzezenia patentowe, jak i opis wynalazku dla pelnego
zrozumienia zastrzezen (art. 63 ust. 2). Chodzi tu o istotne cechy zalozen. Cechy istotne s podporzadkowane
jednemu, wspolnemu celowi wytyczonemu wynalazkowi, a pominiecie ktorejkolwiek z nich powoduje, ze wytyczony
cel nie bedzie osiagniety. Cecha istotnoéci jest wyznaczana przez role, jaka odgrywa w calo$ci koncepcji wynalazku.
Z tego wzgledu istotno$é danej cechy nalezy okreéla¢ z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego, a ocena



musi by¢ dokonana w sposo6b obiektywny, a wiec w oderwaniu od punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie.
Z uwagi na nieprecyzyjno$c tego kryterium, konieczne jest poparcie zastrzezen opisem patentowym, co wynika
z ogolnej zasady, ze zakres wylaczno$ci przyznanej patentem powinien odpowiadaé zakresowi przyczynienia sie przez
dany wynalazek do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym szczegdtowych
informacji dotyczacych danego wynalazku. Opis moze prowadzi¢ do wyjasnienia pojeé zawartych w
zastrzezeniach, poniewaz wyznacza sposéb rozumienia chronionego rozwiqzania, co wynika z
autonomicznego rozumienia tego dokumentu. (por. wyrok Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 10 grudnia 2015
r. V CSK 149/15 Legalis Numer 1398622).

Strona powodowa, by méc zrealizowaé swoje roszczenia w oparciu o wskazane przepisy powinna
wykazaé, ze doszlo do naruszenia patentu .

Do naruszenia patentu dochodzi wowczas, gdy bez zezwolenia uprawnionego, inna osoba dokonuje czynno$ci
zastrzezonych dla uprawnionego na mocy art. 66 ust. 1 (w odniesieniu do patentéw na produkt) lub ust. 2 ustawy
Prawo wlasno$ci przemystowe;j.

Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy uprawniony z patentu moze zakazaé osobie trzeciej, niemajacej jego zgody, korzystania
z wynalazku w spos6b zarobkowy lub zawodowy polegajacy na:

1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego
przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celow produktow otrzymanych bezposrednio takim sposobem.

Uprawniony z patentu moze w drodze umowy udzieli¢ innej osobie upowaznienia (licencji) do korzystania z jego
wynalazku (umowa licencyjna) (art. 66 ust. 2).

Wrylaczno$é korzystania z wynalazku jest Zrodlem uprawnien zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest
okreslony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnos$ci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2013 . poz.
1410 ze zm.). Wszystkie czynno$ci wymienione w tym przepisie stanowia akty korzystania z wynalazku i s3 objete
monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie uprawniony z patentu moze skutecznie zakaza¢ osobom
trzecim korzystania z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia patentu konieczne
jest ustalenie, ze osoba nieuprawniona zrealizowala w sposob zarobkowy lub zawodowy ktéras z wymienionych postaci
korzystania z wynalazku (por. postanowienie Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 28 pazdziernika 2016 r. I CZ
66/16Numer (...)).

Postepowanie dowodowe przeprowadzone w niniejszej sprawie wykazalo, ze brak jest podstaw
Jaktycznych i prawnych do uwzglednienia powodztwa.

Produkty H. pozwanego nie sq wyrobami wg. wynalazku chronionego patentem PL (...), ani PL
(...), bowiem nie spelniajq szeregu z cech zastrzezen niezaleznych, definiuyjgcych przedmiot ww.
wynalazkow.

Patent PL (...) zawiera jedno zastrzezenia niezalezne - zastrzezenie nr 1, ktoére definiuje chroniony przezen
wynalazek poprzez wskazanie szeregu cech, w sklad ktorych miedzy innymi wchodza cechy nastepujace:

- element konstrukcyjny do izolacji cieplnej, ukladany miedzy dwoma elementami budowlanymi,
zwlaszcza pomiedzy budynkiem a wystajgcq czesciq zewnetrznag,

-skladajacy sie z ukladanymi sie pomiedzy obu tymi elementami korpusu izolacyjnego, ze stanowionymi co najmniej
integralng cze$¢ elementami Sciskanymi



- przy czym elementy Sciskane maja wypukly profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania
przegubowego polaczenia pomiedzy obydwoma elementami budowlanymi,

-przy czym wypuklo$¢ profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym ksztalt zblizony do
luku kola, za$ elementy $ciskane wystaja poza korpus izolacyjny betonowych elementéw budowlanych tylko swym
wypuklym profitem stykowym,

- znamienny tym, ze elementy Sciskane sa z wysokowytrzymalego betonu,
-elementy $ciskane w obszarze swych czolowych profili stykowych sa pokryte warstwa poslizgowa.

Postepowanie dowodowe wykazalo, ze produkt p. (...) nie ma wszystkich cech okreSlonych w przytoczonym
zastrzezeniu. Wszystkie cechy wynalazku chronionego PL (...) musialyby zosta¢ - w koniunkgcji - zrealizowane w
produkcie H., aby uznaé go za wkraczajacy w zakres zastrzezony patentem PL (...).

Produkt H. (H. H. lub H. SP):
- w ogble nie posiada elementéw $ciskanych

Byly one okreslane przez powoda jako profilowane bloczki z wysokowytrzymalej zaprawy,
wzglednie kompozytu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym w postaci mikrowlokien
stalowych (w nomenklaturze pozwanego (...)). W rzeczywistosci elementy te nie sq $ciskane, ale
oddzialujg na nie zlozone stany naprezenia. Jak podkreslili biegli, ze wzgledu na swq odmienng
Junkgje technicznq i odmienny problem techniczny, ktéry rozwiqzuja, nie mogq by¢ kwalifikowane
jako elementy sciskane. Konsekwencja odmiennosci funkcji technicznej jest takze inny material,
z ktorego zostaly wykonane, odmienny od materialu uyjawnionego w zastrzezeniach patentu
PL (...). Elementy (...) nie moglyby swej funkcji realizowaé, jezeli bylyby wykonane z betonu.
W produktach H. (...) i H. S. nie ma cechy znamiennej z zastrzezen niezaleznych patentéw PL
(...) i1 PL (...), wymagajgcej wbudowania w tych produktach ,stanowiqgcych integralng czesé
elementow sciskanych”. Element (...) nie jest ,,elementem $ciskanym”, a lqcznik termoizolacyjny
H. H. lub H. SP w ogodle nie posiada ,elementu sciskanego”. Wedltug zastrzezenia nr 1 patentu
PL (...) cechy te majag byé zrealizowane w elementach s$ciskanych (dotyczq ksztaltu elementu
Sciskanego, materiatu, z ktorego element sciskany zostal wykonany, warstwy poslizgowej
elementu sciskanego) i tylko w nich. Ustalenie, ze w wyrobach HIT H. i HIT SP nie wystepuje
element $ciskany uniemozliwia przypisanie do wyrobéw HIT ktérejkolwiek z tych cech.

- element (...) nie jest zintegrowany z tqgcznikiem H. H./HIT SP

Element (...) nie jest elementem integralnym lacznika balkonowego H. H. czy H. SP, bowiem moze by¢ z niego
wyjety. Wkladka z wypuklo$ciami jest wymienialna i nie stanowi integralnej czesci prostopadtoéciennej lacznika w
przeciwienstwie do wyrobow firmy (...), gdzie jest zintegrowana z lgcznikiem.

- p raofil stykowy nie jest przeznaczony do stworzenia polgczenia przegubowego mi ¢ dzy
elementami budowlanymi

Cecha ta musialaby by¢ spelniona w ,elemencie $ciskanym”, ktérego H. H., ani H. SP nie ma. (...) stykowy (...)
wcale nie jest przeznaczony do spowodowania toczenia i wytwarzania polaczenia przegubowego.Profile stykowe
elementéw (...) sa wypukle tylko w przekroju poziomym, w pionowym sa nie wypukle, lecz krzywoliniowe - posiadaja
»noski”, skierowane w kierunkach przeciwleglych do lozyska elementéw betonowych. Konstrukcja ta przeciwstawia
sie ruchowi obrotowemu wywolanego przez sily dzialajace na lacznik balkonowy. Nie dochodzi do ,toczenia”
elementu $ciskanego po licu budynku, do ktérego przylega lacznik balkonowy. Tym samym ruch przegubowy -
majacy zasadnicze znaczenie dla dzialania rozwigzania wg patentu powoda - jest niemozliwy lub istotnie ograniczony



(zminimalizowany). Uksztaltowanie wypukloéci w produkcie H. sluzy nie toczeniu czy wytwarzaniu polaczenia
przegubowego (minimalizowanego) jak wedlug zastrzezenia 1 patentu PL (...), ale do uzyskania optymalnego poziomu
naprezen.

-e lement (...) produktu H. nie ma w calosci ksztaltu zblizonego do tuku kola i nie wystaje poza
element budowlany tylko czesciq wypukl q

(...) stykowy jest uksztaltowany odmiennie niz profil firmy (...) - nie jest on osiowo-symetryczny wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez jego poprzeczna plaszczyzne Srodkowa, a punktowo symetryczny z przeciwlegle
rozstawionymi wypukloéciami. Elementy $ciskane firmy (...) maja wypuklosci stale na wysokoSci odmiennie niz
elementy firmy (...). Sposéb uksztaltowania profilu stykowego (posiadajacy tzw. ,noski”) powoduje wystawanie
elementu $ciskanego (lozyska oporowego) poza $ciane elementu termoizolacyjnego nie tylko czescia wypukla.
Wypukltos§é wystepuje bowiem jedynie w obszarze ,noskéw”, tj. na ok. 25% wymiaru pionowego (wysokoSci) swojej
powierzchni wystajacej po zamontowaniu w elemencie izolacyjnym. Zajmuja one ok. 21 mm z ok. 85 mm calkowitej
wysokos$ci lozyska oporowego. Nad ,noskiem” (od strony stykajacej sie z plyta balkonu) i pod ,noskiem” (od strony
laczacej sie z wewnetrzna plyta stropowa) krawedz powierzchni elementu $ciskanego wystajacej poza obrys elementu
izolacyjnego jest rownolegla do krawedzi elementu izolacyjnego - nie tworzy wypuklosci.

-element (...) niejest wykonany z betonu

W wyrobach H. H. i H. SP nie wystepuje element Sciskany - elementy (...) nie sq elementami
$ciskanymi i nie sq wykonywane z betonu, lecz z innego materiatu. Materiat (...) nie posiada frakcji
kruszywa grubego. (...) zawiera zbrojenie rozproszone w postaci mikrowlokien, ktore nie jest
sktadnikiem betonu. Material wytworzony z kruszywa o takim wlasnie uziarnieniu i posiadajqcy
taki sktad, jak material pozivanego nie jest betonem. W normie PN- EN 206-1 (beton) w pkt 3.1.1.
zawartajest definicja betonu , jako ,,materiatu powstale ze zmieszania cementu, kruszywa grubego
i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci
w wyniku hydratacji cementu”. Z normy tej wynika wyraznie, ze dla uznania danego tworzywa
za beton w niezbedne jest, aby w procesie jego produkcji doszlo do domieszania frakcji kruszywa
grubego. Brak frakcji kruszywa grubego uniemozliwia zakwalifikowanie danego materiatu jako
betonu. Zatem zastrzezenie niezalezne nr 1 patentu PL (...), ktére uyjawnia element $ciskany
wykonany z betonu, byloby spelnione jedynie wtedy, gdy produkt pozwanego posiadal material
zawierajqcey frakcje kruszywa grubego. Zachodzi tez nieprzydaitnosé betonu do zastosowania w
elemencie (...) do produktu HIT ze wzgledu na jego cechy techniczne, ksztalt i zastosowanie.
Material o takim skladzie, jaki stosuje pozwany nie jest betonem, ale materialem kompozytowym,
do ktorego produkcji uzyto mikrowlékien stalowych. Zawiera bowiem rozproszone wlékna
metalowe, ktore nie stanowiq elementoéw skltadowych betonu, ale odmienng rodzajowo domieszke
powodujaca, ze material do ktéorego zostaly dodane nalezy kwalifikowaé jako wlasnie jako
kompozyt - niebedqcy betonem.

- e lement (...) nie posiada warstwy poslizgowej w zakresie swoich profili stykowych

Cecha ta w produktach H. (...)/SP nie wystepuje, bowiem nie ma ,elementu Sciskanego”. Element (...) nie
jest elementem $ciskanym. W (...) w ogble nie wystepuja jakiekolwiek warstwy, ktére moglyby speliaé funkcje
poslizgowa. Bloczek (...) jest wytworzony metoda odlewu i nie dzieli sie na warstwy, zadna warstwa tez nie zostala nan
nalozona metoda natrysku, ani inng metoda. Podobnie plastikowa obudowa nakladana na niego nie posiada réznych
warstw, lecz jest monolityczna. Plastikowa obudowa nie jest warstwg umieszczonego w niej bloczka (...), bo ,obudowa”
jakiej$ rzeczy (element zewnetrzny wobec niej, rozlaczalny) nie stanowi jej ,,warstwy” (stanowiacej cze$¢ sktadowa tej
rzeczy), musi by¢ z nia trwale polaczona, przy pomocy jakiego$ procesu technologicznego. Zastrzezenie patentowe
uzywa sformulowania ,,s3 pokryte warstwag poslizgowa”, a element wstawiony w plastikowa obudowe nie jest nig
~pokryty”. W obszarze profili stykowych nie wystepuje jakakolwiek powierzchnia, ktéra mozna klasyfikowaé jako



poslizgowa. (...) czolowy umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego, ktéra ma co prawda inny (mniejszy)
wspolczynnik tarcia, niz znajdujacy sie w jej $rodku bloczek z zaprawy, ale jej uzycie wynika z potrzeb produkcyjnych
(Yatwiejszego wbudowania), za$ nie spelnia ona cech funkcjonalnych powierzchni (w tym warstwy) poslizgowej - nie
jest jej zadaniem ulatwienie ruchu elementu, tu: obrotu produktu H. po przegubie. Konstrukcja elementu $ciskanego
H. bowiem wecale nie zmierza do ulatwienia, wrecz przeciwnie - ograniczenia ruchu przegubowego, a taki poslizg nie
jest celowy, ani pozadany.

Postepowanie dowodowe wykazalo takze, ze produkt p. (...) nie ma wszystkich cech okreslonych w
przytoczonym na wstepie zastrzezeniu.

Wszystkie cechy wynalazku chronionego PL (...) musialyby zostaé - w koniunkcji - zrealizowane
w produkcie H., aby uznaé¢ go za wkraczajagcy w zakres zastrzezony patentem PL (...). Produkt
pozwanego nie spetnia takich cech.

Patent PL (...) zawiera dwa zastrzezenia niezalezne - zastrzezenie nr 11 16.

Zastrzezenie nr 1 ww. patentu definiuje chroniony przezen wynalazek poprzez koniunkcje szeregu cech, w sktad
ktoérych miedzy innymi wchodzg cechy jak nastepuje:

-element konstrukcyjny do izolacji cieplnej, ukladany miedzy dwoma elementami budowlanymi,
zwlaszcza pomiedzy budynkiem a wystajacq czesciq zewnetrzng, skladajqcy sie z ukladanymi sie
pomiedzy obu tymi elementami korpusu izolacyjnego, ze stanowionymi co najmniej integralng
czesé elementami $ciskanym,

-elementy $ciskane stanowiq elementy odlewane z betonu przy uzyciu traconej formy odlewniczej,

- tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem $ciskanym wstawiona w element
konstrukcyjny i stanowi jego czesé skladowaq.

- w produkcie H. nie wystepujq ,,elementy sciskane”

W tym miejscu nalezy powolaé taka sama argumentacje, jak przypadku patentu PL (...). Jak wykazalo postepowanie
dowodowe elementy (...) nie sa elementami $ciskanymi, ale elementami na ktére oddzialuja zlozone stany naprezenia.

-e lementy (...) nie sq odlewane z betonu
W tym miejscu nalezy powolaé takq samqg argumentacje, jak przypadku patentu PL (...).
- nie wystepuyje forma tracona wbudowywana w element izolacyjny

W produkcie H. nie wystepuje element $ciskany wbudowywany w formie traconej, tj. nie jest on
umieszczany w elemencie termoizolacyjnym w tej samej formie, w ktorej zostal pierwotnie odlany,
pelnigcej réownolegle funkcje obudowy.

Plastikowa obudowa, w ktorej element (...) jest wbudowywany w lacznik termoizolacyjny H. nie mogla shuzy¢ jako
forma odlewowa dla tego elementu, bowiem ma otwor w Scianie bocznej (nieciagla pobocznice). Przy probie uzycia
tego opakowania jako formy odlewowej material wlany do niego natychmiast wylalby sie na zewnatrz. Natomiast, po
wyjeciu bloczka tworzywowego z ww. opakowania wida¢ na jego dolnej powierzchni odci$nieta w odlewie litere H,
ktéra $wiadcezy o odlaniu bloczka w innej formie (plastikowa obudowa w ktorej jest wbudowany nie zawiera w dolnej
czesdci zadnych wypuklosci, ktdre moglyby spowodowac odwzorowanie litery H w trakcie procesu odlewania), a takze
numer serii, ktory mogl by¢ jedynie naklejony po wyjeciu bloczka z formy odlewowej, za$ przed przelozeniem go do
obudowy (forma zatem nie mogla by¢ z obudowa tozsama). Przy produkcji H. w zakladzie pozwanego najpierw bloczek
z tworzywa odlewany jest w osobnej, przeznaczonej do tego formie, a nastepnie (po zastygnieciu) zostaje z niej wyjety
(rozszalowany). Forma ulega zniszczeniu, a pracownicy pozwanego po naklejeniu numeru serii na dolnej powierzchni



bloczka umieszczaja go w nowej, plastikowej, nieuzywanej jako forma odlewowa i nienadajacej sie do tego obudowie,
po czym montuja w elemencie termoizolacyjnym H..

- brak naruszenia przez pozwanego patentu PL (...) w zakresie zastrzezenia nr 16 dotyczqgcego zeber
$ciskanych, bowiem te elementy nie wystepujq w produktach pozwanego

Nalezy podnie$¢, odnoszac sie do zadan pozwu, ze w toku procesu powod twierdzil, iz produkty H. (...) i SP maja cechy
opisane w zastrzezeniach dla patentu PL (...). Dopiero po 2 latach procesu w piémie procesowym z 29 kwietnia 2014
r. powdd zaczal podnosié, iz rozwiazanie techniczne zawarte w produkcie H. (...)/SP narusza patenty PL (...) i PL (...)
nie wprost, ale jako ekwiwalent.

Trafnie zatem pozwany podnosi, ze zarzuty te i twierdzenia powinny zosta¢ pominiete na podstawie z art. 207 §31i 7
k.p.c. z uwagi na prekluzje dowodowa.

Ubocznie jedynie zatem odnoszac sie do tej kwestii nalezy wskazaé, o ile by nie podzieli¢ pogladu o prekluzji zarzutow,
ze patent zapewnia uprawnionemu chroniony prawem zakres wylacznosci na korzystanie z rozwigzania technicznego
o cechach okreslonych w zastrzezeniach patentowych. W celu precyzyjnego okreslenia zakresu przyznanego monopolu
na etapie postepowania o naruszenie patentu dokonuje sie wykladni tresci zastrzezen patentowych, w ramach ktorej
(co do zasady) zastrzezenia sg interpretowane w Swietle opisu patentowego i ewentualnych rysunkéw. Wykladnia
zakresu patentu ma szczeg6lne znaczenie w przypadku, gdy sporne rozwigzanie zawiera cechy techniczne, ktére nie
zostaly wprost wskazane w zastrzezeniach, ale pozwalaja na uzyskanie rezultatu stanowigcego o istocie wynalazku
zasadniczo w taki sam sposéb. Kwestia mozliwo$ci rozszerzenia zakresu ochrony udzielanej wynalazkowi na tak
okres§lone rozwigzania sporne jest przedmiotem teorii ekwiwalentéw wystepujacej w praktyce orzecznictwa sagdowego
oraz rozwazaniach doktrynalnych. Pomimo zasadniczo podobnych zalozen, w praktyce jej stosowania w r6znych
porzadkach prawnych dochodzi jednak czesto do kraficowo odmiennych rezultatow.

Podczas analizy poziomu wynalazczego rozwigzania, odmiennie niz w przypadku okre$lania nowosci wynalazku,
istnieje mozliwoé¢ stosowania teorii ekwiwalentéw. Poziom wynalazezy jest bowiem wykluczony, jesli
wynalazek rozni sie od rozwiazania ze stanu techniki jedynie zastosowaniem dobrze znanych, chemicznych,
mechanicznych, czy tez elektrycznych ekwiwalentéw (zamiennikéw). Zgodnie z decyzja (...) 2 15.6.1994 1. (T-697/92):
"dwa Srodki sg sobie rownowazne, jesli, niezaleznie od tego, ze stanowia rézne wykonania, spetniajg te sama funkcje
w odniesieniu do tego samego efektu technicznego. (...) Dla uznania za réwnowazne $rodki musza zapewniaé
efekt tego samego rodzaju i tej samej jako$ci". Zasadno$é uwzgledniania rozwigzan réwnowaznych w ocenianiu
poziomu wynalazczego rozwigzania popart rowniez WSA w Warszawie w wyroku z 21.5.2010 r. ( (...) SA/WA
252/10, L.), stanowiac, iz "dopuszcza sie zastosowanie dwoch dokumentéw przy ocenie nieoczywistoSci kazdego
rozwiazania czastkowego w przypadku prostego zastgpienia znanych $rodkéw technicznych w znanym rozwigzaniu
ich ekwiwalentami".

Zgodnie z zalozeniami teorii ekwiwalentéw dopuszczalne jest rozszerzenie przedmiotowego zakresu patentu na takie
rozwigzania techniczne, ktorych cechy lub $rodki techniczne to oczywiste — z punktu widzenia tzw. specjalisty w
danej dziedzinie — ekwiwalenty cech lub $rodkow technicznych skladajacych sie na rozwigzanie chronione patentem.
Ekwiwalentami (réwnowaznikami) za$ sg takie $rodki, ktore shuza zasadniczo do tego samego celu w postaci
rozwigzania tego samego zagadnienia technicznego, pelnia zasadniczo takie same lub zbiezne funkcje i prowadza do
uzyskania zasadniczo takiego samego rezultatu.

Dostrzezenie powstajacych w wyniku niedoskonalego ujecia przedmiotu wynalazku w zastrzezeniach patentowych
rozbiezno$ci pomiedzy faktycznym osiggnieciem a rozwigzaniem stanowigcych wynik wykladni zastrzezen stalo sie
przyczyna poszukiwania koncepcji wykladni mogacych wyeliminowac ewentualne niedostatki redakcyjne i zapewnié
uprawnionemu stuszny stopien ochrony.

Oprocz wskazanego wyzej problemu kolejng przyczyna ksztaltowania sie metod rozszerzajacej wykladni zastrzezen
patentowych — a zarazem rdéwniez teorii ekwiwalentbw — bylo odnotowanie sytuacji, w ktérych cechy



poréwnywanych rozwigzan pokrywaly sie tylko czeSciowo ze wzgledu na zastgpienie niektorych cech zastrzezonych
ich rbwnowaznikami, czy tez przypadkoéw wykorzystania w spornym rozwigzaniu oprocz cech zastrzezonych takze
dodatkowych cech technicznych, niewplywajacych jednak na istote funkcjonowania rozwigzania jako calo$ci. Tak
wyrazne przypadki dokonania nieznacznych zmian w cechach zastrzezonych patentu w celu obejscia jego zakresu
ochrony i uzyskania mozliwos$ci wykorzystywania zastrzezonego rozwiazania bez koniecznosci ponoszenia chociazby
oplat licencyjnych na rzecz uprawnionego z patentu staly sie przyczynkiem do uznania zasadno$ci przeciwdzialania
takim zachowaniom poprzez stosowanie rozszerzajacej wykladni zakresu patentu.

Wspolcze$nie w wiekszosci porzadkdéw prawnych nie budzi watpliwosci poglad, ze zakres ochrony wynikajacy z
zastrzezen patentowych moze wykracza¢ poza odzwierciedlenia wynalazku bezposrednio wynikajace ze Scislego
rozumienia zastrzezen i obejmowac takze ekwiwalenty cech technicznych objetych zastrzezeniami. Punktem
wyjScia do zastosowania teorii ekwiwalentéw jest por6wnanie rozwigzania chronionego patentem z rozwigzaniem
powielajacym jego cechy. Zgodnie z definicja wypracowang przez niemiecki Sad Najwyzszy (dalej jako SN), dazacy
do ujednolicenia definicji ekwiwalentéw przynajmniej na tle prawa europejskiego, $rodek techniczny zastosowany w
badanym rozwiazaniu uwaza sie za ekwiwalentny w stosunku do chronionego $rodka, jezeli w chwili ewentualnego
naruszenia:

1) érodek ten pelni zasadniczo taka sama funkcje i powoduje powstanie zasadniczo takiego samego rezultatu,

2) mozliwo$¢ osiagniecia zasadniczo takiego samego rezultatu za pomoca Srodka przewidzianego w zastrzezeniach
oraz $§rodka zmodyfikowanego jest oczywista dla specjalisty z danej dziedziny,

3) specjalista w danej dziedzinie postrzegalby zmodyfikowana ceche jako ekwiwalentng w stosunku do cechy
zastrzezone;j.

(...) tzw. §cislej wykladni zastrzezen zaklada, ze zakres ochrony patentowej powinien by¢ dokladnie taki, jaki wynika z
dostownego brzmienia zastrzezen, niezaleznie od faktu, iz z opisu patentowego moze wynika¢ dla specjalisty w danej
dziedzinie, ze dokonane rozwigzanie ma szerszy zakres. W systemie tym decydujaca role przypisuje sie wiec ustalonej
w decyzji o udzieleniu patentu redakcji zastrzezen, a o zakresie ochrony przyznanej uprawnionemu stanowi wylacznie
to, co zostalo ujete w zastrzezeniach patentowych. Dlatego tez powstaje konieczno$é dokonywania takiej wykladni
zastrzezen, ktorej wynik bedzie pozostawaé w Scistym, literalnym zwigzku z tresciag zastrzezen. W konsekwencji
sJjedynie obiekt (lub dzialanie) o cechach dokladnie pokrywajacych sie z cechami zastrzezonymi stanowi ich naruszenie
(system prawny USA, (...) Brytanii).

Jako system prawny przyjmujacy kierunek rozszerzajacej wykladni przedmiotowego zakresu patentu uznaje sie
tradycyjnie system niemiecki. Jest to spowodowane wieloletnim stosowaniem w tym systemie tzw. centralnej
definicji wynalazku, zgodnie z ktérg w zastrzezeniach patentowych ujmuje sie jedynie rozwigzanie podstawowe,
stanowiace przyklad wynalezionego rozwiazania technicznego, natomiast rzeczywisty zakres ochrony wynalazku jest
ustalany dopiero w toku postepowania sadowego o naruszenie, przy czym zakresem tym obejmuje sie wowczas
takze rozwigzania ekwiwalentne. Dopiero nowelizacja ustawy patentowej z 1976 r. zmienila powyzsza praktyke
na bardziej powszechny system horyzontalnej definicji wynalazku — o przedmiotowym zakresie ochrony decyduja
zatem zastrzezenia, moga one by¢ jednak uzupelniane pozostalymi elementami dokumentu patentowego, tj.
opisem oraz rysunkami. Praktyka niemiecka wyksztalcila zreszta wiele innych instytucji uzasadniajacych przyznanie
uprawnionemu z patentu szerokiego zakresu ochrony, nieograniczajacego sie do wyslowienia wynalazku zawartego
w dokumencie patentowym.

Natomiast stosowanie teorii ekwiwalentow w Polsce jest dokonywane przede wszystkim przez Urzad Patentowy w
toku postepowania zgloszeniowego oraz postepowania o uniewaznienie patentu.



Cennych wskazowek co do stanowiska sadoéw polskich w odniesieniu do dopuszczalnoSci stosowania teorii
ekwiwalentéw w postepowaniu o naruszenie patentu dostarcza przede wszystkim wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 25.11.2008 r. (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 25.11.2008 r. (I ACa 229/08), niepubl.).

W wyroku tym podkreslono, ze :

»Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznacza przepis art. 63 ust. 2 p.w.p., stanowiac, ze okreslaja go zastrzezenia
patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych.
Mozliwos¢ i potrzeba zatem dokonywania wykladni zastrzezen nie powinna budzi¢ watpliwo$ci. Problem dotyczy, jak
dalece dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu ochrony wynikajacej z zastrzezen patentowych o rozwigzanie niezawarte
w opisie patentowym, ale bedace ekwiwalentem zgloszonych do ochrony rozwiazan. (...) W procesie za$ o naruszenie
na podstawie zastrzezen nalezy ustalié, czy rozwiazanie przeciwstawione wezeéniej opatentowanemu wchodzi w zakres
wynikajacy z monopolu patentowego. Oznacza to miedzy innymi, ze w przypadku zarzutu naruszenia patentu sad
winien dokonywac interpretacji zakresu wylaczno$ci w oparciu o zastrzezenia patentowe podlegajace wykladni, a
zatem s3ad w pierwszej kolejnosci winien jednoznacznie ustalic, jaki jest w sprawie rzeczywisty przedmiot ochrony
patentowej”.

Z przytoczonych sformulowan wynika, ze w toku postepowania o naruszenie patentu konieczne jest dokonanie
wykladni zastrzezenn patentowych w celu ustalenia rzeczywistego przedmiotu ochrony patentowej. Rzeczywisty
przedmiot ochrony nie wynika tylko z zastrzezen, ale rowniez mozna go wywie$¢ z samej interpretacji zastrzezen i
pozostalych elementéw dokumentu patentowego.

W dalszej cze$ci uzasadnienia wyzej wymienionego wyroku sad apelacyjny wymienia takze zagadnienia wchodzace w
sklad wykladni zastrzezen — sa to ustalenie istoty i celu obu rozwiazan, a nastepnie celu, sposobu dzialania i funkcji
pelionych przez skladniki zastrzezonej kompozycji — te drugie musza byé¢ przy tym oceniane z uwzglednieniem
zasadniczego problemu okre$lanego istotg i celem obu rozwigzan. I wreszcie, niezbedne jest takze sprawdzenie, czy
sporne rozwigzanie zastgpito istotne dla wynalazku rozwigzania zawarte w kompozycji uprawnionego z patentu, czy
zamiana jednego skladnika miata istotny (zasadniczy) wplyw na sposob dzialania kompozycji zastrzezonej oraz czy
zmiana ta byla oczywista dla przecietnego specjalisty w danej branzy przy uwzglednieniu weczesniej przedstawionych
cech obu rozwigzan.

W orzecznictwie pojawiaja sie jednak odmienne stanowiska co przyjecia mozliwoéci rozszerzania zakresu ochrony
patentu. Naczelny Sad Administracyjny (dalej jako NSA) w orzeczeniu z 14.02.2012 r. (por. wyrok NSA z 14.02.2012
r. ( (...)), por. www.orzeczenia-nsa.pl.) , podniésl, ze:

»Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przedmiotowy patentu okreSlaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie
patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga postuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych. Przy takiej tresci regulacji
krajowych brak jest podstaw do ustalenia szerszego zakresu patentu, niz to wynika z jezykowego brzmienia zastrzezen
patentowych. Zaréwno uprawniony, jak i organ dobrze znaja te uregulowania i redagujac zastrzezenia patentowe maja
na wzgledzie ich konieczng precyzje, ktéra pozwoli na dokladne okreslenie granic ochrony i granic monopolu. Nie
ma natomiast podstaw do szukania zakresu ochrony poza zakresem zastrzezen patentowych i opisu, czyli tam, gdzie
nie zadbal o nig sam uprawniony. Stwierdzenie to dotyczy takze ekwiwalentow. Podstawg oceny zakresu ochrony jest
zatem dokument patentowy, a znaczenie ma tylko to, co mozna z niego wyinterpretowac (por. Michal du Vall, Prawo
patentowe, Warszawa 2008 r., s. 250—251). Rozwazania dotyczgce sposobu interpretacji zastrzezen patentowych z
patentow europejskich nie dotyczg sprawy niniejszej, ktérej przedmiotem jest przedtuzenie ochrony wynikajacej z
patentu krajowego”.

Nalezy wskaza¢, ze w orzecznictwie nie tylko sadow cywilnych (por. wyzej), ale i administracyjnych, nie budzi
zadnych watpliwoéci konieczno$é uwzgledniania przy wykladni zastrzezen patentowych takze pozostalych elementow
zgloszenia — ,co do zasady, prawidlowo zredagowane zastrzezenie patentowe winno by¢ czytane i zrozumiale wprost,
niemniej — zdaniem sadu — uzna¢ nalezy, iz w Swietle przepisu art. 63 ust. 2 p.w.p. wykladnie zastrzezen patentowych



prowadzona dla ustalenia zakresu przedmiotowego patentu, trzeba prowadzi¢ réwniez w oparciu o opis i rysunki
wynalazku. W tej sytuacji uzna¢ trzeba, iz wbrew obowigzujacym unormowaniom prawnym Urzad Patentowy RP,
dokonujac oceny istoty spornego wynalazku, skupil sie wylacznie na analizie zastrzezen patentowych, nie odnoszac
sie w zaden spos6b zaréwno do opisu, jak i zalaczonych rysunkéw” (por. wyrok WSA w Warszawie z 26.01.2009 . (
(...) SA/Wa (...)), por. www.orzeczenia-nsa.pl.).

Rozwazania dotyczace dopuszczalnoSci stosowania teorii ekwiwalentow w postepowaniu o naruszenie patentu zostaly
przedstawione takze w uzasadnieniu wyroku Sadu Apelacyjnego w L. z 9.11.2012 r. (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w
L.z 9.11.2012 1. (I ACa 612/12), por. www.orzeczenia.lodz.sa.gov.pl.), gdzie czytamy:

~Ekwiwalentne w stosunku do rozwigzania objetego zastrzezeniami patentowymi jest rozwiazanie, w ktorym $rodek
techniczny okreS§lony w zastrzezeniach patentowych zastgpiono innym, wywolujacym jednak powstanie takiego
samego (zamierzonego) efektu, jak rozwigzanie zastrzegane, przy czym dla przecietnego znawcy zastosowanie tego
innego (ekwiwalentnego) Srodka nie wymaga wkladu tworczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomystu
zawartego w zastrzezeniach patentowych. Dla przecietnego znawcy stanowi¢ bedzie to wiec «réwnowazne odchylenie»
czy «wariacje» rozwigzania zastrzeganego. Ogolnie rzecz ujmujac, ekwiwalentno$¢ przejawia sie w tym, ze zamiast
niektorych cech zastrzeganych rozwigzanie ma cechy rownowazne. Na tle teorii ekwiwalentéw, cho¢ rozwigzanie
przeciwstawiane opatentowanemu rézni sie od niego (od jego cech wskazanych w zastrzezeniach patentowych), to
uznaje sie je za objete ochrona patentowg”.

Nastepnie sad odwolal sie do praktyki stosowania teorii ekwiwalentéw w porzadkach prawnych Niemiec oraz
Wielkiej Brytanii, wystepujacych miedzy nimi r6znic oraz wynikajacej stad potrzeby przyjecia protokolu w sprawie
interpretacji art. 69 KPE, a takze przedstawil istotne dla omawianego zagadnienia poglady przedstawicieli doktryny
prawa patentowego. Ostatecznie wypowiedzial sie co do wlasnego stanowiska, zgodnie z ktorym ,,w ocenie sadu
apelacyjnego podzieli¢ nalezy te poglady, z ktérych w sporze o naruszenie patentu udzielonego przez UP wynika
mozliwo$é rozszerzenia zakresu zastrzezen patentowych jedynie o oczywiste ekwiwalenty zastrzezonych
rozwiqzan technicznych”.

Wydaje sie zatem, ze stanowisko sadu jest zgodne z aktualng praktyka orzecznicza stosowang w panstwach
europejskich, gdzie ,,oczywistosé” ekwiwalentu jest przeciez warunkiem koniecznym dla objecia go
zakresem ochrony patentowej. Mozna takze stwierdzi¢, ze stanowisko sadu polskiego dopuszcza wykladnie
zastrzezen patentowych w sposob szerszy, niz jest to przyjmowane w praktyce brytyjskiej, ograniczajacej dopuszczalne
zmiany jedynie do nieistotnych réznic, natomiast przedstawiony poglad Sadu Apelacyjnego w L. wydaje sie
wskazywaé, iz rozszerzenie zakresu patentu moze dotyczyé wszelkich, a wiec takze istotnych cech rozwigzania
zastrzezonego, pod warunkiem jednak, ze cechy te zostana zastapione przez ich oczywiste ekwiwalenty.

Pomocniczo mozna sie odnie$¢ takze do wydanego na gruncie postepowania o naruszenie wzoru uzytkowego
wyroku Sadu Apelacyjnego w B. (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w B. z 25.09.2012 r. (I ACa 72/12), por.
www.orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl.), w ktorym, powolujac sie na ustalenia Sadu Apelacyjnego w Katowicach (por.
wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 25.06.2009 r. (V ACa 139/09), OSA 2011/12, poz. 74—87.), poruszono
kwestie dopuszczalno$ci wyodrebniania w ramach zastrzezen ochronnych elementdw istotnych oraz nieistotnych.

Sad Apelacyjny w B. podkreslil Ze:

»Do stwierdzenia naruszenia prawa do wzoru uzytkowego nie jest konieczne, aby obydwa poréwnywane rozwigzania
byly identyczne w zakresie wszystkich cech wyszczegblnionych w zastrzezeniu ochronnym. Ustalajac, ze wzdr
pozwanego jest niemal tozsamy z wzorem chronionym oraz, ze elementy réznigce nie majg wplywu na istotne elementy
techniczne czy uzytkowe sad ten doszedl do przekonania, ze pozwany dopuscil sie naruszenia prawa wylacznego
powoda. Sad wskazal przy tym na nieracjonalnosé stanowiska nakazujacego iScie «aptekarskie» okre$lanie wszystkich
istotnych parametréw poszczegélnych elementéw wzoru, bowiem w takim przypadku ochrona wynikajaca z rejestracji
stalaby sie iluzoryczna”.



Jak wynika z powyzej cytowanych orzeczen, konieczno$¢ dokonywania wykladni zastrzezenn ochronnych, czy
patentowych, nie tylko w ich literalnym brzmieniu, nie powoduje wiekszych sporéw doktrynalnych.

Nalezy takze podnie$¢, ze uczestnictwo Polski w systemie udzielania patentéw europejskich utworzonego przez
Konwencje monachijska wiaze sie m.in. z konieczno$cia dostosowania przestanek zdolnoéci patentowej wynalazku
do postanowien konwencji, powinnosScia interpretowania ich w identyczny sposéb oraz ustalenia identycznego
sposobu dokonywania wykladni zakresu patentu . Zostalo to usankcjonowane w art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003
r. o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, ktory stanowi, ze przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktérym Polska zostala wyznaczona jako kraj
ochrony, nabywa sie takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa wlasno$ci przemystowe;j.
Jednocze$nie postanowienie to musi by¢ odczytywane w konteksScie art. 64 KPE, zgodnie z ktérym patent europejski
od chwili publikacji wzmianki o jego udzieleniu wywoluje w odniesieniu do uprawnionego w kazdym panstwie ochrony
takie same skutki i podlega tym samym przepisom, co patent krajowy. Jednolite skutki patentu europejskiego dotycza
m.in. kwestii zakresu przedmiotowego ochrony (art. 64 ust. 2 i art. 69 KPE). Modyfikacje przedmiotowego zakresu
patentu europejskiego okreslonego w art. 69 KPE przewiduje protokét w sprawie interpretacji tego artykulu, ktory
nie tylko dopuszcza stosowanie rozszerzajacej wykladni treéci zastrzezen patentowych, ale takze bezpo$rednio okresla
ramy, w ktorych przedmiotowy zakres patentu moze zostaé rozszerzony. Mozna zatem stwierdzic¢, ze zachodzi pewnego
rodzaju niespdjnoséc pomiedzy przedmiotowym zakresem patentu wyznaczonym przez art. 69 KPE wraz z protokolem
aart. 63 p.w.p., ktory zgodnie z art. 6 ustawy o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu
europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma by¢ bezposrednio stosowany. W zwiazku z ta r6znica konieczne staje
sie odwolanie do art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, ktéry przewiduje pierwszenstwo postanowien ratyfikowanej umowy
miedzynarodowej nad przepisami ustawy krajowej — przedmiotowy zakres patentu europejskiego wyznaczonego na
terytorium Polski bedzie zatem ustalany bezposrednio na podstawie postanowienia konwencji, a nie art. 63 p.w.p.

Odnoszqgc powyzsze rozwazania do niniejszej sprawy nalezy podkresli¢, ze wynalazek wg patentu
PL (...) ma umozliwiaé ruch toczny po $cianie budynku z jednej, balkonu z drugiej strony oraz
tworzyé w tych miejscach polgczenie przegubowe. Rozwiqzanie techniczne zawarte w produkcie
H. (...) i SP pozwanego, poprzez odpowiednie uksztaltowanie powierzchni styku (asymetryczne
»noski”) ma zapobiegaé takim ruchom i powstaniu przegubu. W wytworach wg wynalazku
chronionego PL (...) zachodzi potrzeba posiadania warstwy poslizgowej i przeciwnie, brak
technicznej potrzeby stworzenia warstwy poslizgowej dotyczy H. H. i SP. Zawarte w materiale
pozwanego zbrojenie rozproszone pozwala na dzialanie w zlozonych stanach naprezenia. Material
(...) stworzony z betonu w miejsce materiatu pozwanego mialtby mniejszq wytrzymaltosé, uleglby
spekaniu a lgcznik termoizolacyjny przestalby spelniaé swe zadanie.

Nie mozna zatem przy takiej ocenie i innym pomysle technicznym przyjaé zaistnienia ekwiwalentno$ci celu, funkceji i
rezultatu produktéw powoda i pozwanego. Powo6d nie wykazal, Ze zastosowane rozwigzania techniczne w produkcie
H. (...) lub H. SP sa ekwiwalentami rozwigzan ujawnionych w patentach PL (...) lub PL (...).

Powod w toku postepowania dowodowego udowodnil swoich twierdzen wnioskami opinii bieglych sadowych, a nie
ulega watpliwosci, ze w tej kwestii wymagane sa wiadomosci specjalne.

Pozwany juz w odpowiedzi na pozew wskazywal na sprzecznosé zgdania powoda z zasadami wspolzycia
spolecznego, a zarzut ten zwigzany byl z brakiem zdolno$ci patentowej rozwigzan chronionych patentami
powoda. W odniesieniu do patentu PL (...) pozwany wskazywal, ze istnieja podstawy do jego uniewaznienia z
tych samych przyczyn, ktore legly u podstawy uniewaznienia analogicznego patentu europejskiego EP 1 225 283
na to samo rozwigzanie techniczne - braku nowos$ci z uwagi na wcze$niejsze patenty niemiecki DE 200 10 770
Ul (odpowiedZ na pozew s. 17). W ocenie pozwanego, ujawnienie rozwigzania w stanie techniki przez patent
niemiecki tak samo szkodzi nowos$ci Patentu Europejskiego, jak i polskiego prawa krajowego. Udzielenie ochrony



pozorowi wynalazku (oczywistemu, nienowemu, nienadajgcemu sie do przemyslowego stosowania) sprzeciwia
sie podstawowym wzgledom praworzadnosci i zasadom wspélzycia spolecznego.

Przepis art. 5 k.c. stanowi, ze nie mozna czyni¢ ze swojego prawa uzytku, ktéry bylby sprzeczny ze spoleczno —
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspoélzycia spolecznego. Takie dzialanie lub zaniechanie nie
jest uwazane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Przepis art. 5 k.c. reguluje problematyke naduzycia prawa w znaczeniu podmiotowym. Istota tego zjawiska jest to,
iz okreslone zachowanie mieéci sie, formalnie rzecz ujmujac, w granicach przystugujacego prawa, w rzeczywistosci
jednak narusza ono porzadek prawny i sformulowane w nim w sposéb obiektywny zasady postepowania. Zachowanie
uprawnionego, formalnie pozostajac w granicach wytyczonych przez przepis ustawy, staje sie zatem — z uwagi na
regulacje o bardziej ogoélnym charakterze — jedynie pozorem dzialania zgodnego z prawem.

W komentowanym przepisie ustawodawca wskazuje obiektywne kryteria naduzycia prawa, zakazujac czynienia ze
swego prawa uzytku, ktory bylby sprzeczny ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami
wspolzycia spolecznego. Ustawodawca postuguje sie zatem w art. 5 k.c. klauzulami generalnymi. Tradycyjnie
przyjmuje sie, ze klauzule generalne to zwroty niedookreslone, ktore odsylaja do wartoSci i ocen o charakterze
pozaprawnym. Ich funkcja jest uelastycznienie prawa i dostosowanie sztywnej regulacji ustawowej do zmieniajacej
sie rzeczywisto$ci spolecznej i otoczenia prawnego.

Pierwsza z klauzul generalnych uzytych w art. 5 k.c. sa zasady wspoétzycia spolecznego, przez ktére rozumie sie reguly
postepowania ludzkiego, niebedgce regulami prawnymi i konstruowane na podstawie ocen o charakterze moralnym
o dostatecznym stopniu utrwalenia w spoleczenstwie. Zasady wspoélzycia spolecznego sg na ogol utozsamiane z
zasadami etycznego postepowania. Z kolei klauzula spoleczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ma na wzgledzie
cel i przeznaczenie danego prawa podmiotowego. Odwoluje sie ona do funkcjonalnego ujecia praw podmiotowych,
zgodnie z ktérym prawa te maja okre$lone przeznaczenie i misje spoleczng do spelnienia.

Z mocy art. 5 k.c. dzialanie lub zaniechanie, ktére narusza zakaz czynienia ze swego prawa uzytku sprzecznego
ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami wspoélzycia spolecznego, nie jest uwazane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Konstrukcja przepisu zostala zatem oparta na tzw. wewnetrznej
teorii naduzycia prawa, zgodnie z kt6éra dzialanie osoby naduzywajgcej prawo nie mieéci sie w granicach prawa
podmiotowego. Przepis dotyczy wylacznie stosunkéw z zakresu prawa prywatnego. Ma on na wzgledzie dzialania
(i zaniechania), ktore polegaja na "czynieniu uzytku ze swego prawa". Przepis art. 5 k.c. dotyczy wszelkich typow i
postaci praw podmiotowych. Dotyczy on réwniez uprawnien wynikajacych z okreslonego stosunku cywilnoprawnego.
Co istotne moze on stanowié¢ podstawe oceny zachowan wszystkich podmiotéw prawa cywilnego.

Orzecznictwo wyksztalcilo restrykeyjne zasady stosowania art. 5 k.c. Przyjmuje sie, ze przepis ten ma subsydiarny
charakter, a zatem nie moze on zostaé przywolany wtedy, gdy za pomocg innej normy prawnej mozna zapewnic
ochrone interes6w osoby dotknietej nieprawidlowym postepowaniem drugiej strony. Wskazany przepis nie moze
prowadzi¢ do utraty prawa podmiotowego i — co sie z tym wigze — do jego nabycia przez druga strone. Dalej,
niedopuszczalne jest rdwniez wykorzystywanie art. 5 k.c. jako podstawy ataku, jest to bowiem narzedzie jedynie
paralizujace postepowanie niezgodne z zasadami wspoélzycia spolecznego, wzglednie spoleczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa. Przyjmuje sie réwniez, ze wskazany przepis zapewnia ochrone o wylacznie przej$ciowym
charakterze; zarzut naduzycia prawa ma zatem jedynie dylatoryjny charakter. Wreszcie, zgodnie z ugruntowanym
stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, na naduzycie prawa nie moze — co do zasady — powolywa¢ sie ten, kto sam
postepuje w sposoéb sprzeczny z zasadami wspoétzycia spolecznego.

Zdaniem Sadu, majgc na uwadze wyniki postepowania dowodowego, nie mozna odmoéwic i w tej kwestii zasadnoéci
argumentacji pozwanego. Zreszta argumentacja ta poparta jest decyzja Wydzialu do s praw Sprzeciwéw Europejskiego

Urzedu Patentowego z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie uniewaznienia Patentu Europejskiego PE 1 225 283. Pozwany
zlozyt tez do akt postepowania decyzje z 6 czerwca 2013 r. moca ktorej, w toku kontroli instancyjnej wezesniejszej



decyzji z 4 lutego 2011 r. Europejski Urzad Patentowy podtrzymal ocene wynalazku objetego patentem EP 1 225 283
(o identycznym brzmieniu zastrzezen do PL (...)) jako nieposiadajgcego poziomu wynalazczego. W decyzji
Europejski Urzad Patentowi dopuécil do dalszego postepowania jedynie zmodyfikowana wersje zastrzezenia nr 1
(wniosek dodatkowy B4), zawezona wzgledem pierwotnego brzmienia przez dodanie nowych cech, nieobecnych
dotychczas w zastrzezeniu niezaleznym PL (...). Z uwagi na zmiane patentu EP 1 225 283 powod postanowil dokona¢
analogicznej zmiany treSci patentu PL (...), probujac w ten sposbb zapobiec uniewaznieniu tego patentu na podstawie
analogicznych przestanek.

Z przekazanych informacji, aktualnie powdd ubiega sie przed Urzedem Patentowym RP o zmiane decyzji o udzieleniu
patentu PL (...) w ten sposéb, ze cechy, dotychczas bedace trescig zastrzezen zaleznych 5 i 6, stang sie dodatkowymi
cechami znamiennymi zastrzezenia niezaleznego nr 1.

Jak wynika z powyzszego, zasadniczo problematyczna jest cena, czy produkty-wyroby powoda zawieraja rozwigzania
techniczne o cechach nowosci, prezentuja okreslony poziom wynalazczy, co nie moze by¢ pominiete przy ocenie
roszczen powoda.

Powbdztwo zatem zaslugiwaloby na oddalenie rowniez ze wzgledu naduzycie prawa prze powoda prawa
podmiotowego (art. 5 k.c.).

Majac na uwadze powyzsze, Sad orzekl jak w sentencji wyroku.

Sad ustalil, ze koszty procesu poniesie w calo$ci powod jako podmiot przegrywajacy spor, a ich szczegdltowe rozliczenie
pozostawil referendarzowi sadowemu po prawomocnym zakonczeniu sprawy (art. 10881 k.p.c).

ZARZADZENIE

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ pelnomocnikom stron,

2. Uzasadnienie wyroku sporzadzone przez sedziego.



