Sygn. akt I C 278/10

UZASADNIENIE

Powod M. P. domagal sie wydania nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym i zobowigzania strony pozwanej
(...) S.A. w L. do zaplaty na jego rzecz kwoty w wysokoSci 149.384,44 7z wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty
54.100,44 z} od dnia 01 marca 2005 r. do dnia zaplaty, od kwoty 58.445,54 zt od dnia 01 marca 2006 r. do dnia zaplaty,
od kwoty 36.838,46 zl od dnia 01 marca 2007 r. do dnia zaplaty, a nadto

zwrotu kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu podal, Ze na mocy umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 1998 r. przez strone pozwana z J. G.,
P. R. i R. U. powdd jako wspdlautor opracowal projekt racjonalizatorski zatytulowany ,,sposéb zagospodarowania
materialu pochodzacego z instalacji odsiarczania spalin (...) skladowanego na haldach jako bezuzyteczny odpad”.
Zgodnie z umowa strona pozwana zobowiazala sie do zaplaty wynagrodzenia naliczanego od uzyskiwanych efektow
ekonomicznych przez okres pierwszych pieciu lat stosowania projektu, platnego w terminie dwdch miesiecy po
uplywie kazdego roku uzyskiwania korzysci z projektu w wysokosci 15 % efektéw uzyskiwanych przez strone pozwana,
a w przypadku uzyskania patentu na rozwiazanie bedace przedmiotem projektu - za okres pierwszych dziesieciu
lat stosowania projektu w wysokosci 15 % efektow uzyskiwanych przez strone pozwana. Umowa przewidywala
wynagrodzenie dla wszystkich wspoélautoréw projektu w wysokoS$ci okres§lonej w arkuszu zgloszenia projektu, przy
czym w przypadku powoda wysoko$¢ wynagrodzenia wynosila 1,5 %. W dniu 10 lipca 1998 r. autorzy zglosili stronie
pozwanej projekt wynalazczy, a nastepnie strona pozwana przyjela projekt do préb i do stosowania w oddziale Huty
(...). W dniu 24 pazdziernika 2006 r. Urzad Patentowy wydal decyzje o udzieleniu patentu na rozwigzanie bedace
przedmiotem projektu w zakresie sposobu zagospodarowania materialu pochodzacego z instalacji odsiarczania spalin
(...) skladowanego na haldach jako bezuzyteczny odpad. Wobec powyzszego powodowi jako jednemu z twdrcoéw nalezy
sie wynagrodzenie za okres pierwszych dziesieciu lat stosowania projektu w wysokos$ci 15 % efektow uzyskiwanych
przez strone pozwanag to jest za okres od 1999 r. do 2009 r. Strona pozwana uzyskata efekty ekonomiczne catkowite
netto z tytulu zastosowania projektu za 2004 r. w kwocie 24.044.642,71 zl, za rok 2005 w kwocie 25.975.798,83 zl, za
rok 2006 w kwocie 16.372.650,97 zl. Powoéd domagatl sie wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu.

Sad Okregowy w Legnicy nakazem zaplaty wydanym w postepowaniu upominawczym z dnia 07 lutego 2008 r.
sygn. akt I Nc 2/08 uwzglednil zagdanie powoda w zakresie wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu
wynalazczego przez strone pozwana.

W sprzeciwie od nakazu zaplaty strona pozwana wniosta o oddalenie powo6dztwa w caloéci oraz o zasadzenie na jej
rzecz zwrotu kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug spisu kosztow przedstawionego
na rozprawie. W uzasadnieniu podala, ze na rozwigzanie stanowiace zgloszenie patentowe nie zostal udzielony patent,
a tym samym brak jest podstaw do wyplaty jakichkolwiek kwot na rzecz powoda. Zarzucila nadto, ze rozwiazanie
zawarte w zgloszeniu nie posiada zdolnoéci patentowej, za$ projekt wykonany na podstawie umowy w Swietle
wiedzy pozyskanej przez pozwana spolke w ostatnim okresie nie zawiera cech pozwalajacych na uznanie rozwigzan
zaproponowanych w projekcie nawet za rozwiazanie racjonalizatorskie oraz, Ze rozwigzanie objete projektem
wykonanym na podstawie umowy nie jest tozsame z rozwigzaniem stanowigcym zgloszenie patentowe, a zatem
brak jest podstaw do dochodzenia wynagrodzenia na podstawie umowy. W dalszej kolejnosci zarzucala naduzycie
przez powoda prawa podmiotowego, prawidlowo$¢ wyliczenia efektow ekonomicznych z tytulu stosowania projektu
w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2006 r., bezzasadno$¢ domagania sie odsetek za okres
poprzedzajacy dzien 24 lipca 2007 r. to jest przed doreczeniem pozwanej warunkowej decyzji o udzieleniu patentu.

Wyrokiem z dnia 18 wrzeénia 2008 r. w sprawie sygn. akt. I C 64/08 Sad Okregowy oddalil powodztwo.

Whnoszac apelacje od powyzszego wyroku powod zaskarzyt go w caloSci i wnidst o uwzglednienie powddztwa.



Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sygn. akt. I ACa 1028/08 Sad Apelacyjny we Wroclawiu oddalil
apelacje. Powdd wywiodl od powyzszego wyroku skarge kasacyjng.

Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie sygn. akt. IT PK 127/09 uchylit zaskarzony wyrok w
czesci dotyczacej oddalenia apelacji powoda i w tym zakresie przekazal sprawe Sadowi Apelacyjnemu do ponownego
rozpoznania z orzeczeniem o kosztach postepowania kasacyjnego.

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2010 r. Sad Apelacyjny w sprawie sygn. akt. I A Ca 1145/10 uchylil zaskarzony wyrok
w czeSci dotyczacej oddalenia powddztwa powoda i w tym zakresie przekazat sprawe Sadowi Okregowemu w Legnicy
do ponownego rozpoznania, pozostawiajac mu rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

W uzasadnieniu Sad Apelacyjny wskazal, ze dotychczas nie doszlo do rozpoznania istoty niniejszej sprawy, a
konieczno$é rozwazenia w przedmiotowej sprawie wskazanych przez Sad Najwyzszy okoliczno$ci, w tym majacych
zastosowanie przepisow prawa materialnego, skutkuje konieczno$cia przeprowadzenia w niniejszej sprawie dalszego,
znacznego postepowania dowodowego, i poczynienia na jego podstawie dodatkowych ustalen faktycznych. W ocenie
Sadu wskutek nie poglebionej i powierzchownej analizy tre$ci umowy laczacej strony naruszono art. 65 § 11 §
2 k.c., a nadto nie rozwazono tresci spornych zapiséw tej umowy, przez pryzmat art. 89 k.c., 93 k.c., oraz art.
354 § 11§ 2 k.c. Tym samym Sad wskazal, ze przy ponownym rozpoznawaniu sprawy, Sad I instancji, winien w
pierwszej kolejnosci ustali¢ tresé zobowigzania stron z uwzglednieniem regut interpretacyjnych wskazanych w art.
65 & 11 § 2 k.c., dotyczacych wykladni o§wiadczen woli. Nalezy zatem ustali¢ - jaka byla rzeczywista wola os6b
zawierajacych przedmiotowa umowe, tj. jak rozumialy one zapisane w niej sporne postanowienia i czy w zakresie
ich interpretacji byly zgodne. Jezeli natomiast okaze sie, ze strony nie przypisywaly zlozonemu o$wiadczeniu takiego
samego znaczenia, nalezy w sposob obiektywny ustali¢ wlasciwe znaczenie ich o§wiadczen, biorgc pod uwage, jak
adresat o§wiadczenia rozumial jego sens i jak powinien ten sens rozumie¢, tj. nalezy ustalié jakie znaczenie spornym
postanowieniom umowy strony mogly zasadnie przypisywac, a takze zapisy zawarte w wewnetrznych regulaminach
i zarzadzeniach strony pozwanej, czy tez ustalone zwyczaje utrwalone w pozwanym przedsiebiorstwie w zakresie
ochrony patentowej. Sad Apelacyjny wskazal nadto koniecznoéé¢ ustalenia czy strona pozwana przyjela na siebie w
umowie obowigzek dolozenia nalezytej staranno$ci w celu uzyskania patentu na projekt autorstwa powodoéw, czy tez
kwestia ta pozostawiona byla wylacznie jej arbitralnemu uznaniu oraz od czego strony umowy uzaleznialy uprawnienie
autoréw projektu do uzyskiwania wynagrodzenia za dalszy okres wskazany w umowie. Nastepnie winien okresli¢
wynikajace z niego dla stron prawa i obowiazki, siegajac w tym zakresie rowniez do treéci art. 56 k.c, i art. 354 §
11 § 2 k.c. Ustalenia wymaga takze kwestia z jakich wzgledéw pozwana wniosla o odroczenie terminu uiszczenia
oplaty patentowej oraz dlaczego ostatecznie oplaty tej nie uiScita. Zachowania te nalezy oceni¢ na gruncie art. 93
k.c. W szczegblnoéci przez odniesienie sie - stosownie do wynikéw uzupelnionego postepowania dowodowego - do
tego, czy pozwana zamierzala przeszkodzi¢ ziszczeniu sie warunku wskazanego w umowie stron, i czy to ewentualne
jej przeszkodzenie, bylo sprzeczne z zasadami wspolzycia spolecznego z uwzglednieniem powoda do uzyskania
umoéwionego wynagrodzenia za caly okres objety umowa. Stosownie do wynikéw ustaleni poczynionych na wyzej
wskazane okolicznoéci oraz w przypadku ewentualnego, dalszego kwestionowania przez strone pozwana, iz projekt,
wspoétautorstwa powoda, wykonany na podstawie umowy z dnia 15.04.1998 r., nie jest tozsamy z rozwigzaniem
stanowigcym zgloszenie patentowe Sad Apelacyjny polecil rozwazenie przeprowadzenia dowodu z opinii biegltego
sadowego, stosownie do tresci wnioskéw dowodowych powoda skladanych w tym zakresie, w dalszym za$ etapie,
w zalezno$ci od wynikow prowadzonego postepowania dowodowego, ustalenie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
powodowi.

Sad ustalil co nastepuje:

Strona pozwana (...) S.A. w L. zostala zobowigzana przez Wydzial Ochrony (...) Urzedu Wojewddzkiego do
znalezienia metody utylizacji odpadéw niebezpiecznych dla Srodowiska, ktore pojawily sie w roku 1997 w zwiazku
z uruchomieniem instalacji odsiarczania spalin w Hucie (...). Niewypeklienie warunkéw okres§lonych przez Urzad



skutkowa¢ moglo karami finansowymi, a docelowo nawet koniecznoScia ograniczenia produkcji. Emisja pytow przez
strone pozwana powodowala ogromne szkody w §rodowisku i zdrowiu ludzi zamieszkalych w okolicy.

W dniu 15 kwietnia 1998 r. miedzy strona pozwana - (...) S.A. — Biuro Zarzadu z siedziba w L. jako zamawiajacym, a
J. G.,, P. R.iR. U. jako wykonawcami zawarta zostala umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego. Jednym ze
wspoltworcow projektu byl powdd. Strony zastosowaly standardowy wzér umowy, funkcjonujacy u strony pozwanej
przy zawieraniu kontraktéw o podobnej tresci. Ze strony zamawiajacego umowe podpisal Prezes Zarzadu S. S. (1)
i Wiceprezes Zarzadu J. D.. Na mocy umowy wykonawcy zobowigzali sie w terminie trzech miesiecy od podpisania
umowy opracowaé projekt racjonalizatorski w przedmiocie sposobu zagospodarowania materialu pochodzacego
z instalacji odsiarczania spalin (...), skladowanego na haldach jako bezuzyteczny odpad (§ 1). W § 5 umowy
zapisano, ze ,, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzoér uzytkowy dokonany w
wyniku realizacji niniejszej umowy przystuguje (...) S. A. z siedzibg w L.”. W my$l natomiast § 6: ,,za dokonany
zgodnie z umowa Projekt Wykonawcy otrzymaja wynagrodzenie naliczane od uzyskiwanych korzysci przez okres
pierwszych pieciu lat stosowania projektu, platne w terminie dw6ch miesiecy po uplywie kazdego roku uzyskiwania
korzy$ci z Projektu w wysokos$ci 15 % efektow uzyskiwanych przez (...) S.A., a w przypadku uzyskania patentu
na rozwigzanie bedace przedmiotem Projektu, platne za okres pierwszych dziesieciu lat stosowania Projektu, w
wysokosci 15 % efektow uzyskiwanych przez (...) S.A”. Wynagrodzenie miato by¢ platne w terminie 2 miesiecy po
uplywie roku rozliczeniowego. W § 7 umowy zastrzezono, ze je$li wspotautorami Projektu bedg réwniez inne osoby
(poza Wykonawcami) osoby te beda partycypowaé w wynagrodzeniu o ktorym mowa w § 6 w czesci zadeklarowanej
w arkuszu zgloszenia Projektu. Strony umowily sie, ze rachunek efektéw ekonomicznych powstalych z tytulu
zastosowania Projektu bedacy podstawa do naliczania wynagrodzenia tworcom miat by¢ sporzadzany przez Oddzial
(...) S.A. stosujacy projekt, a w razie potrzeby weryfikowany w Biurze Zarzadu przez Departament Planowaniai (...)
( § 8 umowy). Zastrzezono jednocze$nie, ze we wszelkich sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie
m.in. postanowienie Z. Funkcjonowania wynalazczo$ci w (...) S.A., zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 143/11/97 Zarzadu
(...) S.A. z dnia 7 kwietnia 1997 r. Metodyka obliczania efektéw ekonomicznych zastosowana przez strone pozwang do
wyliczania efektow ekonomicznych z tytutu stosowania projektu racjonalizatorskiego za I, II, I1I, IV, V rok stosowania
jest metodyka oparta na efekcie oszczedno$ciowym (bez efektu produkcyjnego i jakoSciowego).

Rozwigzanie stosowane jest u strony pozwanej do dzisiejszego dnia.
dowdéd : umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r. o dokonanie projektu racjonalizatorskiego k. 21 — 24 (I)
- zeznania $wiadka J. D. k. 1305 — 1307 odwr6t (VII)

- zeznania $wiadka P. R. k. 1307 odwré6t — (...) (VII)

- zeznania $wiadka J. G. k. 1309 — 1311 (VII)

- zeznania $wiadka R. U. k. 1311 — 1312 odwr6t (VII)

- zeznania $wiadka T. B. k. 1312 odwroét — (...) odwroét (VII)

- zeznania $wiadka S. S. (1) k. 1418 — 1420 odwr6t (VII)

- zeznania powoda — k. 2225 odwrdt — (...) (XI)

- pisemna opinia bieglego B. S. (1) k. 1539 (VIII) — (...) (X)

- ustna opinia bieglego B. S. (1) k. 2165 odwr6t — (...) odwrdt (XI)

- pisemna opinia bieglego S. L. k. 2240 — 2285 (XI)

- ustna opinia S. L. e-protokét (...):01:01 — 00:37:27 min. (XI)



U strony pozwanej na mocy uchwaly z dnia 7 kwietnia 1997 r. funkcjonowaly ,,Zasady realizacji prac z zakresu postepu
technicznego w (...)” oraz ,,Zasady funkcjonowania wynalazczoSci w (...)”. Zgodnie z zasadami funkcjonowania
wynalazczo$ci Komoérka Wynalazczo$ci w ktorej rejestrowano zgloszenie projektu koordynuje postepowanie w
fazie przygotowawczo — opiniodawczej poprzez zbieranie opinii, dokumentéw na potrzeby oceny Zgloszenia
Projektu dotyczace miedzy innymi zdolnosci patentowej. Komoérka WynalazczoSci wydaje decyzje oceniajac nowo$é
i nieoczywisto$¢ rozwigzania. W przypadku oceny, iz projekt posiada cechy wynalazku informuje Departament
Ochrony (...) w Biurze Zarzadu, ktéry prowadzi caloksztalt prac zwigzanych z uzyskaniem ochrony patentowe;.
Szczegbtowy tryb postepowania w sprawie ochrony wynalazkéw, zgodnie z w/w dokumentem okresla Dyrektor
Ochrony (...) w Biurze Zarzadu (...). Strona pozwana takiego trybu ostatecznie nie okreslila.

dowdd: - uchwala z dnia 7 kwietnia 1997 r. wraz z zalacznikami k. 863 - 877 (V)

W dniu 10 lipca 1998 r. 28 wspoltworcow w tym powodd dokonalo u strony pozwanej zgloszenia projektu
wynalazczego, ktory zostal zarejestrowany pod nr 1/98/ (...) pt. ,,sposdéb zagospodarowania materialu pochodzacego
z instalacji odsiarczania spalin (...) skladowanego obecnie na haldach jako bezuzyteczny odpad”. Istota projektu byto
zastosowanie produktu (...) do dwoch proceséw: konwertowania kamienia miedziowego w HM (...) i w przetopie
koncentratow miedziowych w piecu zawiesinowym w HM (...). W zgloszeniu tworcy oSwiadczyli, ze wg ich oceny
projekt ma cechy wynalazku, a nadto, ze prawo do projektu przysluguje (...) S.A. Wg projektu udzial procentowy
powoda wynosil 2 %. W zalaczniku nr 3 do zgloszenia wskazano sposéb wyliczania efektow ekonomicznych dla potrzeb
wynagrodzenia autorskiego. Projekt spelnial wszelkie wymogi okreslone w paragrafie 4 umowy. W zgloszeniu projektu
racjonalizatorskiego podane sa iloéci produktu (...), sktadniki, proporcje, sposéb podawania i mieszania.

dowad : zgloszenie projektu wynalazczego 1/98/ (...) wraz z zalacznikami k. 31 — 45
- pisemna opinia bieglego B. S. (1) k. 1539 (VIII) — (...) (X)
- ustna opinia bieglego B. S. (1) k. 2165 odwr6t — (...) odwrét (XI)

Decyzja Prezesa Zarzadu (...) S.A. w L. z dnia 14 sierpnia 1998 r. projekt wynalazczy 1/98/ (...) pt. ,,sposéb
zagospodarowania materialu pochodzacego z instalacji odsiarczania spalin (...), sktadowanego obecnie na haldach
jako bezuzyteczny odpad” zostal przyjety do prob, ktore przeprowadzone mialy by¢ przez Hute (...). Odpowiedzialnym
za przeprowadzenie prob byl Dyrektor Oddzialu Huty (...). Zgodnie z powyzsza decyzja Departament Ochrony (...)
przeprowadzi¢ mial badanie patentowe we wspolpracy z tworcami w aspekcie zdolno$ci patentowej przedmiotowego
projektu wynalazczego. W préobach uczestniczyli tworcy z Instytutu (...) w G., ktorzy wykonywali czynnoSci
pomiarowe. W piecu zawiesinowym generowany byl duzy efekt ekonomiczny.

Instytut (...) wydal sprawozdania dotyczace m.in. budowy i przygotowania do§wiadczalnej instalacji wprowadzania
tlenku wapnia do pieca zawiesinowego (1986 r. , przemystowych préb stosowania dodatku tlenku wapnia w procesie
zawiesinowym topienia koncentratéw miedzi (1988 r.) oraz modyfikacji zuzla pieca zawiesinowego przez korekte
skladu wsadu do pieca zawiesinowego (1998 r.). Sprawozdania instytutu nie maja charakteru publikacji - nie
mialy i nie majg charakteru informacji dostepnej publicznie, stanowia tajemnice stuzbowa. Nie jest mozliwe ich
wypozyczenie na zewnatrz, poza zaklad badawczy, ani wykonanie kserokopii. W pracy badawczej (...) z wrzeénia 1988
r. uczestniczylo 18 pracownikéw huty — w tym 5 przyszltych wspottworcow projektu.

Decyzja Prezesa Zarzadu (...) S.A. w L. z dnia 22 grudnia 1998 r. projekt wynalazczy 1/98/ (...) pt. ,,sposéb
zagospodarowania materialu pochodzacego z instalacji odsiarczania spalin (...) skladowanego obecnie na haldach
jako bezuzyteczny odpad” zostal uznany za projekt racjonalizatorski i przyjety do stosowania z dniem 01 stycznia 1999
r. Za realizacje projektu odpowiedzialnym byl Dyrektor Techniczny Oddzialu Huty (...).

dowod : - decyzja w sprawie przyjecia projektu do prob k. 46 (I)

- decyzja w sprawie przyjecia projektu do stosowania k. 47 — 50 (I)



- sprawozdania k. 141 — 228 (I)

- zeznania powoda — k. 2225 odwrédt — (...) (XI)

- pisemna opinia bieglego B. S. (1) k. 1539 (VIII) — (...) (X)

- ustna opinia bieglego B. S. (1) k. 2165 odwr6t — (...) odwrdt (XI)

U strony pozwanej funkcjonowal departament zajmujacy sie innowacyjnos$cia i ochrong wlasnosci przemystowe;j.
Obowiazywala procedura zgodnie z ktora kazdorazowo departament badal, czy istnieja podstawy do opatentowania
danego rozwiagzania technicznego. Jesli takie podstawy byly — skladano wniosek do Urzedu Patentowego. Mialy
miejsce sytuacje, kiedy strona pozwana rezygnowala z prowadzenia postepowania przez Urzedem Patentowym i
uzyskania ochrony patentowej. Kazdorazowo podawano w takim wypadku tworcom uzasadnienie dla takiej decyzji,
prowadzono z nimi rozmowy na temat powodow rezygnacji. W niektérych wypadkach twoércy sami skladali wowcezas
zgloszenia patentowe.

Zgodnie z wewnetrznymi procedurami obowigzujgcymi u strony pozwanej sporzadzenia dokumentacji do zgloszenia
patentowego mial dokonaé¢ Departament Ochrony (...). Ostatecznie przygotowania dokumentéw zlecono rzecznikowi
patentowemu 1. B.. Zgloszenie zostalo opracowane na podstawie dokumentu projektu racjonalizatorskiego oraz
konsultacji z twbércami.

dowdéd: - zeznania T. P. k. 1420 odwrd6t — (...) (VII)

- zestawienie wynalazkow k. 1404 - 1406

- zeznania $wiadka P. R. k. 1307 odwré6t — (...) (VII)

- zeznania $wiadka J. G. k. 1309 — 1311 (VII)

- zeznania $wiadka R. U. k. 1311 — 1312 odwr6t (VII)

- zeznania $wiadka S. S. (1) k. 1418 — 1420 odwr6t (VII)

W dniu 21 kwietnia 2000 r. strona pozwana (...) S.A. za pos$rednictwem rzecznika patentowego T. B. wystapila
do Urzedu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek pt. ,,sposéb przetopu koncentratu miedzi w piecu
zawiesinowym z dodatkiem produktu z instalacji odsiarczania spalin”. Wniosek zostal zarejestrowany pod nr (...).
Przygotowany opis zgloszeniowy do Urzedu Patentowego dotyczyl tylko drugiego procesu opisanego w projekcie
racjonalizatorskim. Nowo$¢ rozwiazania polegala na dodawaniu produktu (...) z instalacji odsiarczania spalin. W
podaniu o udzielenie patentu wymieniono 27 twbrcoéw wynalazku, a dane personalne tych oséb pokrywaja sie z
informacjami podanymi na stronie tytulowego zgloszenia projektu racjonalizatorskiego. W zgloszeniu patentowym
przeliczono skladniki (...) podane uprzednio w projekcie racjonalizatorskim. W momencie opracowania dokumentacji
zgloszeniowej wiedziano, ze jest mozliwe mieszanie i podawanie projektu (...) z pylami zwrotnymi (choéby z
przeprowadzonych prob), a w trakcie stosowania projektu ustalono dla potrzeb zgloszenia do Urzedu Patentowego
dane niezbedne do sporzadzenia zastrzezenia patentowego. Pismem z dnia 16 kwietnia 2002 r. podpisanym przez
wiceprezesa zarzadu S. S. (1) strona pozwana zwroécita sie do Urzedu Patentowego z prosbg o skrocenie okresu
postepowania w sprawie zgloszenia wynalazku.

dowdéd : wniosek o udzielenie patentu na wynalazek z dnia 21 kwietnia 2000 r. wraz z pelnomocnictwem k. 105 —
116 (I)

- pisemna opinia bieglego B. S. (1) k. 1539 (VIII) — (...) (X)

- ustna opinia bieglego B. S. (1) k. 2165 odwr6t — (...) odwrét (XI)



Na mocy ugody z dnia 18 kwietnia 2002 r. zawartej miedzy (...) S.A. Oddzial Huta (...) w G., a tworcami projektu
wynalazczego w tym m.in. powodem w przedmiocie wyplaty wynagrodzenie autorskiego naleznego twércom projektu
za wykorzystanie na Oddziale Huty (...) w G. ustalono, ze z uwagi na problemy zwiazane z rozliczeniem efektow
ekonomicznych stosowania projektu w III okresie obliczeniowym nalezne twércom wynagrodzenie zostanie uiszczone
do dnia 25 kwietnia 2002 r., za$ tworcy zrzekaja sie wszelkich roszczen dotyczacych odsetek za zwloke.

dowdéd: - ugoda z dnia 18 kwietnia 2002 r. k. 25 — 30 (I)

Urzad Patentowy RP decyzja z dnia 29 grudnia 2003 r. odmoéwil udzielenia patentu na zgloszony wynalazek pt. spos6b
przetopu koncentratu miedzi w piecu zawiesinowym, z powodu nie spelnienia warunku nieoczywisto$ci. Decyzje swoja
Urzad Patentowy utrzymat decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. Na skutek skargi strony pozwanej na decyzje Urzedu
Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. Wojewodzki Sad Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 22 marca 2006 r.
sygn. akt (...) S.A./Wa (...) uchylil zaskarzone decyzje Urzedu Patentowego RP z 31 sierpnia 2005 r. i 29 grudnia 2003
r. w przedmiocie udzielenia patentu na zgloszenie wynalazku nr (...) z uwagi na fakt nienalezytego uzasadnienia braku
nieoczywisto$ci wynalazku i nie wskazanie przez Urzad na czym on polegalo, a ponadto w zwigzku z przeredagowaniem
swojego zgloszenia przez strone pozwana co mialo miejsce, gdy w dalszym ciagu zgloszenie nie spelnialo wymogéw z
art. 10 ustawy o wynalazczoS$ci Urzad powinien przed wydaniem decyzji zawiadomié¢ zglaszajacego, czego nie uczyni.

dowdéd : decyzja UP z dnia 29 grudnia 2003 r. k. 117 (I)
- decyzja UP z dnia 31 sierpnia 2005r. k. 119-121 (I)

- wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w W. z dnia 22 marca 2006 r. sygn. akt (...) S.A./Wa (...) k. 122
-139 ()

W dniu 01 marca 2004 r. tworcy projektu wynalazczego 1/98/ (...) pt. ,,sposoéb zagospodarowania materialu
pochodzacego z instalacji odsiarczania spalin (...) skladowanego obecnie na haldach jako bezuzyteczny odpad”
skorygowali z dniem 01 marca 2004 r. udzial procentowy i sktad osobowy czlonkéw zespolu obowiazujacy od
wyplaty wynagrodzenia za efekty uzyskane w VI i nastepnych latach stosowania w przypadku uzyskania patentu na
rozwigzanie, co wynikalo z oceny osobistego wkladu w prace calego zespotu. Udzial procentowy powoda wyniést 1,5 %.

dowdd : o$wiadczenie z dnia 01 marca 2004 1. k. 51 (I)

W dniu 24 pazdziernika 2006 r. Urzad Patentowy RP wydal decyzje o udzieleniu na rzecz (...) S.A. patentu na
wynalazek pt. ,,sposéb przetopu koncentratu miedzi w piecu zawiesinowym” pod warunkiem uiszczenia w terminie
trzech miesiecy od dnia doreczenia decyzji oplaty za udzielenie ochrony, pod rygorem wydania przez Urzad decyzji
stwierdzajacej wygasniecie decyzji o udzieleniu patentu.

dowdd : decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 24 pazdziernika 2006 r. k. 334 (II)

Pismem z dnia 31 stycznia 2007 r. strona pozwana wniosta o odroczenie oplaty dotyczacej wynalazku o sze$c
miesiecy wskazujac na prowadzone prace organizacyjno — prawne na rzecz umocnienia polityki dotyczacej procesu
innowacyjno$ci w (...) i sporzadzaniem niezbednych opracowan w tym zakresie, a takze w aspekcie ekonomicznej
oplacalnoéci dotyczacych stosowania i ochrony prawnej projektéw wynalazcezych bedacych wlasnoéci Spotki.

dowdd: - pismo z dnia 31 stycznia 2007 1. k. 861 - 862 (V)

Pismem z dnia 14 kwietnia 2007 r. pelnomocnik twércow R. U. w zwigzku z decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu
ochrony patentowej i informacja otrzymana od (...) o nieuregulowaniu przez strone pozwana wymaganej oplaty
patentowej zwrocil sie do Prezesa strony pozwanej K. S. o niezwloczne dokonanie oplaty. Wnidst jednoczes$nie o
umozliwienie tworcom uiszczenia oplaty w sytuacji braku mozliwosci finansowych po stronie pozwanej. Nadto,
wskazujgc na uzyskanie patentu, wnidst o niezwloczng wyplate wynagrodzenia dla wszystkich tworcow za VI, VII i
VIII rok stosowania projektu. W odpowiedzi na powyzsze R. U. otrzymal od Dyrektora Departamentu WynalazczoS$ci



i Wdrozen Prac (...) Rozwojowych T. P. zaproszenie na spotkanie. Nawiazujac do spotkania, T. P. w dniu 22 maja
2007 r. przestal do R. U. pismo - porozumienie w sprawie wyplaty wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania
zgodnie z ktoérym strona pozwana zaproponowala uiszczenia wynagrodzenia do dnia 30 czerwca 2007 r. W odpowiedzi
na powyzsze pelnomocnik tworcow odméwil podpisania porozumienia z uwagi na bledny zapis dotyczacy okresu
stosowania projektu oraz brakiem w porozumieniu istotnych w ocenie twércow zapisdéw. Jednocze$nie przedlozyl
wlasna propozycje porozumienia. Strona pozwana prowadzita w tym okresie pertraktacje z twdrcami dotyczace
obnizenia wynagrodzenia ustalonego w umowie. W marcu 2007 r. dla rozliczenia efektow ekonomicznych strona
pozwana stworzyta tzw. metodyke tymczasowa w ktorej tylko 10 rodzajow efektow czastkowych i 3 rodzaje nakladow.
W metodyce tymczasowej nastgpilo wylaczenie z obliczen efektéw ekonomicznych projektu dla piecow szybowych
huty I jako nieobjete zgloszeniem patentowym.

Dowéd: pismo z dnia 13 kwietnia 2007 r. k. 54 (I)

- pismo z dnia 24 kwietnia 2007 r. k. 55 (I)

- pismo z dnia 22 maja 2007 r. k. 58 (I)

- pismo z dnia 5 czerwca 2007 r. k. 59-64 (I)

- zeznania $wiadka P. R. k. 1307 odwrét — (...) (VII)

- zeznania $wiadka J. G. k. 1309 — 1310 odwrd6t (VII)

- pisemna opinia bieglego S. L. k. 2240 — 2285 (XI)

- ustna opinia S. L. e-protokét (...):01:01 — 00:37:27 min. (XI)

Poleceniem stluzbowym dyrektora Oddzialu Huty (...) z dnia 4 czerwca 2007 r. powolany zostal Zesp6l do
naliczenia efektu ekonomicznego stosowania patentu Nr P. (...). Zespdl w protokole koncowym zawnioskowal, aby
do rozliczenia efektéw ekonomicznych generowanych z patentu zastosowac zweryfikowana metodyke wyliczenia
efektow stanowiaca zalacznik na 1. Zespol uznal, ze przedstawione w projekcie racjonalizatorskim rozwiazanie bylo
znane przed zgloszeniem rozwiazania zawartego w projekcie racjonalizatorskim ( a tym samym i pdzniej udzielnego
na bazie tego projektu patentu). Zaproponowano, by dla rozliczenia efektéw ekonomicznych stosowania patentu
uzna¢ efekty wynikajace z tytulu zastosowania produktu (...) jako zamiennika wprowadzonego w miejsce wapna
hydratyzowanego, zmniejszenie kosztow sktadowania produktu (...) na skladowisku, wydluzenia w czasie eksploatacji
skladowiska przeznaczonego do skladowania odpadu z (...), pomniejszone o naklady poniesione na realizacje
projektu. W zweryfikowanej metodyce dla VI, VII i VIII roku stosowania catkowity efekt zostal obliczony jako suma
jedynie 3 efektéw czgstkowych, pomniejszona o 1 rodzaj nakladu. Pominieto 15 rodzajow czastkowych elementow
ekonomicznych proponujac w zamian obliczanie efektu nazwanego ,,zastosowanie produktu (...) jako zamiennika
wprowadzonego w miejsce wapna hydratyzowanego”. Zmiane metodyki strona pozwana uzasadniala tym, ze tworcy
znali (tworzac projekt racjonalizatorski) wyniki badanin Instytutu (...).

Dowadd: - pismo z dnia 12 lipca 2007 k. 229 - 230 (II)

- protokol wraz z zalacznikami k. 231 - 244 (1)

- pisemna opinia bieglego S. L. k. 2240 — 2285 (XI)

- ustna opinia S. L. e-protokoét (...):01:01 — 00:37:27 min. (XI)

W dniu 17lipca 2007 r. strona pozwana przedstawila twércom arkusze obliczeniowe wymiernych efektéw sporzadzone
na podstawie zweryfikowanej metodyki, na podstawie wyliczen dokonanych przez Zesp6l ds. naliczenia efektu
ekonomicznego stosowania patentu. W odpowiedzi na powyzsze jeden z twdrcoéw J. G. przypomnial, ze sposéb
wyliczenie efektéw uzgodniony zostal miedzy stronami w ugodzie z dnia 18 kwietnia 2002 r. i wezwal do zaplaty na



podstawie powyzszych ustalen. Tworcy przedstawili stronie pozwanej swoje stanowisko w ktérym nie zgodzili sie z
twierdzeniem, jakoby przedstawione w projekcie racjonalizatorskim, a nastepnie w patencie rozwiazanie bylo znane.
Podkreslili, ze prowadzono wprawdzie w latach 1984 — 1988 badania z wykorzystaniem zwigzkéw wapnia, wyniki prac
nie zostaly jednak nigdy wdrozone, a rozwigzanie tworcow jest nowatorskie.

Dowéd: - pismo z dnia 17 lipca 2007 r. i 25 lipca 2007 1. k. 65, 66 (1)
- pismo z dnia 1 sierpnia 2007 r. oraz stanowisko tworcow k. 67 - 69 (I)

Dyrektor Departamentu Wynalazczo$ci i Wdrozen Prac (...) Rozwojowych T. P. pismem z dnia 17 lipca 2007 r. zwroécil
sie do Zarzadu spolki z wnioskiem o podjecie decyzji w przedmiocie oplaty patentowej. Na posiedzeniu zarzadu w
dniu 17 lipca 2007 r. podjeto decyzje o nieuiszczeniu oplaty.

Dowdéd: - pismo z dnia 17 lipca 2007 1. k. 1290 (VII)
- wyciag z protokotu k. 1291 (VII)
- protokoé? z dnia 17 lipca 2007 1. k. 1473 — 1481 (VIII)

Decyzja z dnia 4 wrzeénia 2007 r. Urzad Patentowy RP stwierdzil wygasniecie decyzji z dnia 24 pazdziernika 2006 r. o
udzieleniu patentu nr P — (...) narzecz (...) S.A. w L.. Tworcy nie zostali poinformowani o przyczynach nieuiszczenia
oplaty za pierwszy okres ochrony wynalazku.

dowdd : decyzja (...) z dnia 24 wrze$nia 2007r. w aktach patentowych.

- zeznania $wiadka J. G. k. 1309 — 1310 odwroét

- zeznania $wiadka P. R. k. 1307 odwré6t — (...) (VII)

- zeznania $wiadka J. G. k. 1309 — 1310 odwrot (VII)

Pismem z dnia 29 listopada 2007 r. powdd wezwal strone do pozwana do zaplaty.
Dowadd: - wezwanie wraz z dowodem nadania k. 70-72 (I)

Na zlecenie strony pozwanej Kancelaria (...) w grudniu 2007 r. sporzadzila analize zdolnosci patentowej rozwigzania
bedacego przedmiotem zgloszenia patentowego i wskazala, Zze przedmiot rozwigzania nie spelnia przeslanek
wymaganych dla uzyskania patentu okre§lonych w art. 10 i 11 Ustawy o wynalazczoSci.

Dowéd: - analiza prawna k. 245 — 254 (IT)

Efekty calkowite ekonomiczne netto za VI rok stosowania wyniosly 24.044.642,71, za VII rok 25.975.798,83 zl, za VIII
rok 16.372.650,97 zl.

Dowad: - pisemna opinia bieglego S. L. k. 2240 — 2285 (XI)
- ustna opinia S. L. e-protokoét (...):01:01 — 00:37:27 min. (XI)
Sad zwazyl co nastepuje:

Powodztwo zashuguje na uwzglednienie.

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzala sie do ustalenia w pierwszej kolejnoSci, jak byla rzeczywista wola
stron zawierajacych umowe z dnia 15 kwietnia 1998 r. tj. jak rozumialy one zapisane w niej postanowienia i czy w
tym zakresie byly zgodne. Szczegoélnie istotnego znaczenia nabiera kwestia interpretacji paragraféw 5 i 6 umowy
zgodnie z ktérymi ,, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzér uzytkowy dokonany



w wyniku realizacji niniejszej umowy przystuguje (...) S.A. z siedziba w L.” (§ 5 umowy) oraz ,,za dokonany zgodnie
z umow3 Projekt Wykonawcy otrzymaja wynagrodzenie naliczane od uzyskiwanych korzysci przez okres pierwszych
pieciu lat stosowania projekt, platne w terminie dwoch miesiecy po uplywie kazdego roku uzyskiwania korzysci z
Projektu w wysokosci 15 % efektow uzyskiwanych przez (...) S.A., a w przypadku uzyskania patentu na rozwigzanie
bedace przedmiotem Projektu, platne za okres pierwszych dziesieciu lat stosowania Projektu, w wysokoSci 15 %
efektéw uzyskiwanych przez (...) S.A” (§ 6 umowy). Powdd prezentowal stanowisko zgodnie z ktérym skoro Urzad
Patentowy wydal decyzje o udzieleniu patentu na czeS¢ rozwiazania bedacego przedmiotem projektu, powodowi
jako jednemu z tworcoéw nalezy sie wynagrodzenie za okres pierwszych dziesieciu lat stosowania projektu. Strona
pozwana argumentowala natomiast, ze zadanie powoda pozostaje bezzasadne, skoro ostatecznie (w wyniku braku
oplaty patentowej) Urzad stwierdzil wygasniecie decyzji o udzieleniu patentu. Podnosila nadto, ze wystapienie do
Urzedu Patentowego o udzielenie ochrony patentowej nalezalo do jej uprawnien, nie zas§ obowigzkdw. Strona pozwana
mogla zatem (nie musiala) doprowadzi¢ do uzyskania patentu na rozwigzanie zaproponowane przez tworcéw w
projekcie racjonalizatorskim. Odmawiala takze powodowi prawa do dalszego wynagrodzenia, wobec braku tozsamoéci
miedzy projektem racjonalizatorskim, a zgloszeniem patentowym. Skoro zatem strony w odmienny sposéb rozumialy
zapisy umowy, nalezalo w sposob obiektywny ustali¢ wlaéciwe znaczenie jej zapiséw, dokonujgc wykladni w oparciu
o stosowne przepisy kodeksu cywilnego dotyczace zobowigzan.

W ocenie Sadu interpretacja strony pozwanej zgodnie z ktérg powodowi nie przystuguje prawo do wynagrodzenia
za 10 lat stosowania projektu, skoro ostatecznie patent nie zostal udzielony jest bledna i opiera sie jedynie na czysto
literalnej wykladni zapisbw umowy, na ktérej w sytuacji odmiennej interpretacji jej zapisOw przez strony nie sposob
poprzesta¢. Nalezy podkresli¢, ze Sad zobligowany jest thumaczy¢ o$§wiadczenia woli uwzgledniajac okolicznoéci
w jakich zostalo zlozone, zasady wspolzycia spolecznego oraz ustalone zwyczaje. W przypadku umoéw nie mozna
traci¢ z pola widzenia zgodnego zamiaru stron, celu umowy oraz kontekstu sytuacyjnego, poprzestajac na jedynie
literalnym brzmieniu umowy. Profesjonalistow, a tacy zawierali umowe w niniejszej sprawie, obowiazuje zgodnie
z brzmieniem art. 355 k.c. szczeg6lna staranno$é. W niniejszej sprawie czysto literalna wykladnia umowy moze
prowadzi¢ do wniosku, ze wynagrodzenie jest nalezne twoércom jedynie w przypadku ostatecznego uzyskania przez
strone pozwana patentu, a skoro tak — jego brak oznacza niezasadno$¢ roszczenia powoda. Taka wykladnia godzi
jednak w przepis art. 65 k.c. zgodnie z ktorym o$wiadczenie woli nalezy tak thumaczyé, jak tego wymagaja ze wzgledu na
okoliczno$ci, w ktérych zlozone zostalo, zasady wspoélzycia spolecznego oraz ustalone zwyczaje (§ 1) oraz w umowach
nalezy raczej badaé, jaki byl zgodny zamiar stron i cel umowy, anizeli opiera¢ sie na jej doslownym brzmieniu (§
2). Skoro, jak juz wskazywano, strony sprzecznie interpretuja zapisy umowy dotyczace wynagrodzenia, nie mozna
dla oceny zasadnoSci roszczen powoda, poprzesta¢ na wykladni literalnej kontraktu. Podkreéli¢ takze nalezy, ze
wykladnia tak winna uwzgledniaé kryterium zasad wspoélzycia spotecznego. Odmienna wykladnia tj. bazujaca na
prostej zaleznoSci brak patentu — brak wynagrodzenia dawalaby stronie pozwanej mozliwoSci czerpania korzysci
materialnych bez konieczno$ci wynagrodzenia tworcy za okres przekraczajgcy V rok uzytkowania mimo tego, ze
projekt posiada potencjal do uzyskania patentu.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 354 k.c. dluznik powinien wykonaé zobowigzanie zgodnie z jego tre$cia i w
sposbéb odpowiadajacy jego celowi spoleczno-gospodarczemu oraz zasadom wspolzycia spolecznego, a jezeli istnieja
w tym zakresie ustalone zwyczaje - takze w sposéb odpowiadajacy tym zwyczajom i taki sam sposéb powinien
wspoldziala¢ przy wykonaniu zobowigzania wierzyciel. Jak stanowi natomiast art. 56 k.c. czynnoé¢ prawna wywoluje
nie tylko skutki w niej wyrazone, lecz rowniez te, ktore wynikaja z ustawy, z zasad wspélzycia spolecznego i z ustalonych
Zwyczajow.

Nalezy wskazaé, ze strony w paragrafie 6 umowy uzaleznily powstanie ustalonego w umowie skutku od zaistnienia
okres§lonego w umowie zdarzenia przyszlego i niepewnego tj. ,,wypadku uzyskania patentu”. W istocie zapis taki
stanowi w ocenie Sadu warunek, a zatem winien podlegaé¢ ocenie w Swietle art. 89 k.c. zgodnie z ktérym z
zastrzezeniem wyjatkow w ustawie przewidzianych albo wynikajacych z wlasciwosci czynnoSci prawnej, powstanie
lub ustanie skutkéw czynnoSci prawnej mozna uzalezni¢ od zdarzenia przyszlego i niepewnego. To, czy powstanie
bowiem skutek w postaci uzyskania ochrony patentowej zalezne bylo od przyszlej decyzji Urzedu Patentowego. Przepis



art. 93 k.c. stanowi natomiast, ze jezeli strona, ktorej zalezy na nieziszczeniu sie warunku, przeszkodzi w sposob
sprzeczny z zasadami wspolzycia spolecznego ziszczeniu sie warunku, nastepuja skutki takie, jak by warunek sie
ziScil. Bezsporny miedzy stronami pozostawal fakt, iz strona pozwana nie uiscila wymaganej oplaty za pierwszy okres
ochrony wynalazku w wysoko$ci 270 zl, co doprowadzilo do wygasniecia decyzji o udzieleniu patentu. W ocenie Sadu
takim zachowaniem doprowadzita w sposéb sprzeczny z zasadami wspolzycia spolecznego do nieziszczenia warunku.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wskazac, ze zar6wno powdd jak i $wiadkowie — tworcy w osobach P. R., J. G.i R. U.
zgodnie wykladaja zapis umowy w ten sposob, ze tworcy mieli otrzymac¢ dodatkowe wynagrodzenie za dalsze 5 lat
stosowania rozwiazania w sytuacji, gdy bedzie mialo ono zdolnos¢ patentowa. Powod rozumial umowe w ten sposoéb,
ze ,,jesli rozwigzanie zaproponowane przez tworcoOw bedzie mialo elementy nieoczywistosci, czy jezeli bedzie miato
zdolno$¢ patentows, to wlaSciciel rozwigzania czyli (...) zwroci sie do Urzedu Patentowego o uzyskanie patentu”. W
ocenie powoda - tworcy projektu rozumieli, ze wynagrodzenie bedzie wyplacana za dalszy okres (tj. powyzej 5 lat) jezeli
patent zostanie udzielony nawet na cze$¢ rozwiazania: ,,ja myslaltem, ze jezeli to rozwigzanie stosowania produktu
(...) do procesu technologii pieca zawiesinowego otrzyma patent, to wtedy bede miat dodatkowe wynagrodzenie”.
Jak zeznal jeden z tworcow projektu P. R. ,,ja to rozumiatem, ze nie fizycznie (...) otrzyma dopiero, Ze ma patent,
tylko Instytucja tj. Urzad Patentowy stwierdzi, ze urzadzenie jest nieoczywiste, w §lad za tym pdjdzie udzielenie
patentu”. R. U. podawal nadto, ze: ,,decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu byla dla nas zielonym §wiatlem
do wynagrodzenia za kolejne 5 lat”. Swiadek J. G. zeznal, ze prezesi zapewniali go, ze jeéli na projekt uzyskany
zostanie patent, twércy otrzymaja wynagrodzenie za kolejne lata stosowania. Podal, ze: ,,my zawierajac umowe
przenoszaca na (...) prawo do uzyskania tego patentu rozumieliSmy to tak, ze jeSli nasz projekt bedzie zawieral
cechy nieoczywistoéci, to (...) musi wystapi¢ do Urzedu Patentowego”. Z zeznan J. D., sygnatariusza umowy po
stronie pozwanej wynika, ze ,,jezeli projekt racjonalizatorski zawieral element nieoczywiste, nowe, ktére moglyby
spowodowac, ze na ten projekt racjonalizatorski mozna by uzyskac¢ patent, zawsze (...) wystepowalo do Urzedu
Patentowego, to zawsze bylo winteresie (...)ija nie pamietam przypadku, zeby (...) nie wystapilo o uzyskanie patentu”.
Podobnie sporny zapis interpretowat takze 6wczesny prezes strony pozwanej - S. S. (1) (drugi z sygnatariuszy umowy
po stronie pozwanej), ktéry wskazal, ze ,, umowa przewidywala taka sytuacje, ze jeSli rozwigzanie zglaszane przez
tworcow bedzie w pewnym sensie calkowicie innowacyjne i posiadalo cechy nieoczywistos$ci tzn. bedzie sie nadawalo
do ochrony patentowej, to obowigzkiem (...) bedzie wystapienie do Urzedu Patentowego o ochrone (...) jesli projekt
racjonalizatorski bedzie zawieral cechy nieoczywisto$ci nadajace sie o opatentowania, to my z automatu wystepujemy
jezeli tylko analiza wykazala, ze projekt posiada te cechy to obowiazkiem (...) bylo wystapi¢ o ochrone patentows”.
W tym zakresie zeznania przywolanych powyzszej Swiadkow pozostaja wzajemne spojne. W ocenie Sadu to wlasnie
zeznania J. D. i 8S. S. (1) Swiadcza najtrafniej o intencjach strony pozwanej towarzyszacych zawarciu umowy. Obecnie
za$ prezentowana przez strone pozwana interpretacja stanowi jedynie linie obrony i jest nastepstwem odmiennej
koncepcji zarzadzania spotka, w dalszej czeSci rozwazan. Interpretacja strony pozwanej, jakoby wynagrodzenie za
kolejne pieé lat przystugiwalo twércom jedynie w przypadku formalnego uzyskania patentu budzi watpliwosci skoro
juz po wydaniu decyzji o otrzymaniu patentu, strona pozwana podejmowala czynnosci majace na celu zmiane
metodyki wyliczenia tego wynagrodzenia. Trudno znalez¢ uzasadnienie dla dzialan strony pozwanej polegajace na
zmianie metodyki juz po upltywie 5 lat stosowania projektu (skoro w ocenie strony pozwanej dalsze wynagrodzenie
nalezne jest twércom jedynie w przypadku uzyskania formalnej ochrony patentowej).

Dokonujac wyktadni umowy nie mozna takze stracié z pola widzenia tego, ze to strona pozwana redagowala umowe.
W takie sytuacji watpliwoSci powstajace przy wykladni umowy nalezy thumaczy¢ na niekorzysé strony, ktéra umowe
sporzadzala, tj. w niniejszym przypadku strony pozwanej (tak m.in. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 2 grudnia 2011r. w
sprawie III CSK 5/11). Nie bez znaczenia jest takze i fakt, ze umowa nalezala do standardowych, a mozliwo$¢ negocjacji
jej poszczegolnych postanowien byta dalece ograniczona i sprowadzala sie w zasadzie do wysoko$ci wynagrodzenia
i okresu za jaki zostanie przyznane. Swiadek S. S. (1), pelniacy w okresie gdy podpisywano umowe na projekt
racjonalizatorski funkcje prezesa wskazywal, Ze zawarta umowa nalezala do typowych, poniewaz obowiazywaly
woweczas u strony pozwanej ujednolicone zasady zglaszania, przyjmowania i wdrazania projektoéw racjonalizatorskich.
Z.nie bez znaczenia postaje takze i to jakie funkcje pelnily strony umowy, na co wskazuje biegly B. S. (1) w swojej opinii.
Przypomina on mianowicie, ze po stronie Zamawiajacego, tj. (...) umowe podpisywali Prezes Zarzadu i Wiceprezes



Zarzadu, za$ po stronie tworcow wystepowali Dyrektor Wykonawczy (J. G.), Inzynier P. Technologicznego (P. R.)
i Szef Produkgji (R. U.), co bez watpienia stanowilo o odmiennej sile negocjacyjnej bedacej nastepstwem stosunku
podrzednoéci i nadrzednosci, a co za tym idzie wigzalo sie z brakiem, a przynajmniej dalece ograniczonym wplywem
tworcow na redakcje umowy.

Jednocze$nie nalezy wskazaé, ze w ocenie Sadu strony nie zastrzegly, ze dla wyplaty dalszego wynagrodzenia tworcow
ochrona patentowa musi zosta¢ udzielona na cale rozwigzanie objete projektem racjonalizatorskim. Zarzut strony
pozwanej, jakoby powodowi nie przystugiwalo wynagrodzenie zgodnie z umowa skoro nie sposéb moéwic o tozsamosci
rozwiagzan projektu racjonalizatorskiego i zgloszenia patentowego w Swietle zgromadzonego materiatu dowodowego
nie moze sie ostac.

Jak shusznie zauwaza biegly S., ktérego opinia zar6wno pisemna jak i ustna stanowila kluczowy dowod w zakresie
oceny tozsamosci rozwigzan, projekt 1/98/ (...) obejmuje dwa roézne procesy technologiczne — proces konwertowania
kamienia miedziowego w piecu konwertorowym oraz proces przetopu koncentratéw miedzi w piecu zawiesinowym.
Nazwa zgloszenia patentowego tj. ,,sposéb przetopu koncentratu miedzi w piecu zawiesinowym z dodatkiem
produktu z instalacji odsiarczania spalin” §wiadczy o tym, ze przedmiotem zgloszenia byt jedynie drugi z proceséw
technologicznych. Samo rozwiazanie racjonalizatorskie ma zatem szerszy zakres, niz zgloszenie patentowe, ktore
obejmuje jedynie pewien jego fragment. Swiadek J. D., 6wezesny Wiceprezes Zarzadu zeznal, ze czesto projekt
racjonalizatorski jest szerszy niz wynalazek — mozna wowczas opatentowaé¢ drobny element projektu. W jego
ocenie ,,wystarczy, ze tylko jakas cze$c¢ z projektu racjonalizatorskiego zawieralaby nowosci nadajace sie do uzyskania
patentu, to juz wystarczyto, zeby wstapi¢ do Urzedu Patentowego”. Podobne stanowisko prezentowali tworcy projektu
- P. R. i R. U.. Swiadek P. R. wskazal mianowicie, ze ,,zawsze jest tak, ze projekt racjonalizatorski jest pojeciem
szerszym niz nieoczywisto$¢ mogaca by¢ opatentowana”. R. U. dodal, ze ,,projekt racjonalizatorski jest szerszym
projektem i moze zawieraé w sobie elementy patentu i w przypadku jezeli cze$¢ tego projektu zawierala cechy patentu,
to wynagrodzenie by nam przystugiwalo za kolejne 5 lat”. W ocenie $§wiadka T. B., zajmujacego u strony pozwanej
stanowisko gléwnego rzecznika patentowego rozwigzania zaproponowane w projekcie racjonalizatorski i zgloszeniu
patentowym nie byly tozsame tylko jeSli chodzi o brakujace obliczenia dotyczace proporcji - udziatu produktu (...).
W ocenie $wiadka zasadnicze rozwigzanie bylo jednak takie samo. Jednocze$nie zaznaczyl, ze proporcja ta byla
wymagana ze wzgledu na wymogi, jakie okreslaja przepisy dotyczace zglaszania wynalazkoéw. W ocenie $§wiadka ,,nie
mozna powiedzieé, ze brakowalo obliczen tylko trzeba powiedzieé, ze brakowalo cechy technicznej udzialu produktu
(...) w stosunku do mieszanki koncentratu”. Owczesny prezes strony pozwanej S. S. (1) zeznal, ze opis w ksztalcie
stosowanym w projekcie racjonalizatorskim nie nadaje sie do zgloszenia patentowego jako opis patentowy. ,,Opis
patentowy wymaga okreslonej formuly (...) wystarczy, ze w zlozonym projekcie racjonalizatorskim bedzie element
nieoczywisto$ci nadajacy sie do ochrony patentowej”. Jak podkreslil biegly B. S. (2) z analizy dokumentéw w postaci
projektu racjonalizatorskiego (tj. opisu zgloszenie, sprawozdan z proby technologicznej zastosowania projektu)
i zgloszenia patentowego (tj. opisu wynalazku, zastrzezen patentowych oraz rysunku) jasno wynika, ze sa to
zdecydowanie rézne dokumenty. Jak zastrzega jednak biegly - ,,wynika to z tego, iz zdecydowanie inaczej sporzadza
sie dokumentacje zgloszeniowa projektu racjonalizatorskiego (...), a calkiem inaczej dokumentacje zgloszeniowa
wynalazku, zgloszenia patentowego (...). Stad tez tak duze réznice w wygladzie tych projektéw wynalazczych.” Co
wiecej - z opinii bieglego wynika, ze nie widzi on mozliwosci, aby na dwa rézne rozwigzania ujete w projekcie
racjonalizatorskim ubiegaé sie o uzyskanie patentu w jednym zgloszeniu patentowym. Sama strona pozwana jeszcze
przed zlozeniem wniosku do Urzedu Patentowego podejmowala kroki w celu weryfikacji zdolno$ci patentowej tylko
jednego z rozwigzan. Biegly podkredlil, ze: ,, to firma decyduje o tym ile z danego projektu racjonalizatorskiego
robi¢ zgloszen do Urzedu Patentowego”. W ocenie bieglego fakt, ze strona pozwana zglaszajac rozwigzanie do
opatentowania tytuluje je ,,sposob przetopu koncentratu miedziowego w piecu zawiesinowym z dodatkiem produktu
z instalacji odsiarczania spalin” §wiadczy o tym, Ze intencja strony pozwanej bylo uzyskanie patentu tylko na jedno
z rozwigzan znajdujacych sie w projekcie racjonalizatorskim, a obecnoé¢ podpisu wspottworecy P. R. wg bieglego
Swiadczy o tym, ze na taki zakres ochrony patentowej zgodzili sie takze tworcy. W ocenie Sadu bez watpienia
zatem intencjg stron nie bylo uzyskanie tozsamoSci rozwigzan projektu racjonalizatorskiego i patentowego, ale
opatentowanie cho¢by pewnego elementu rozwiazania zawartego w projekcie racjonalizatorskim. Takie elementy w



projekcie wystepowaly, a przyjecie odmiennej koncepcji w $§wietle decyzji Urzedu Patentowego jest bezpodstawne.
Nie bez znaczenia pozostaje i to, ze strona pozwana sama zlozyla wniosek o udzielenie patentu. Dostrzegala zatem
zapewne wdowczas mozliwoSci opatentowania fragmentu rozwigzania zawartego w projekcie racjonalizatorskim.
Nalezy wskazad¢, ze jedynie nowe rozwiazanie o charakterze technicznym, nie wynikajace w sposob oczywisty ze stanu
techniki i mogace nadawa¢ sie do stosowania stanowi wynalazek podlegajacy opatentowaniu. Wynalazek natomiast
stanowi rozwigzanie o charakterze technicznym, jesli dotyczy wytworu materialnego lub procesu technologicznego w
pelni ujawnionego za pomoca cech technicznych odnoszacych sie do jego budowy, sktadu lub sposobu postepowania
prowadzacego do uzyskania konkretnego celu. Wynalazek zgloszony do opatentowania w Urzedzie Patentowym
powinien spelia¢ lacznie trzy warunki zdolnoSci patentowej: nowos$é, nieoczywisto$é, mozliwo$é stosowania. Opis
wynalazku powinien przedstawia¢ wynalazek w sposob dostatecznie ujawniajacy wszystkie istotne dane potrzebne do
jego zrealizowania.

Biegly podal, ze w przypadku projektu racjonalizatorskiego nalezy uwzglednié¢ jedynie zasady obowigzujace w
jednostce w ktorej projekt bedzie zgloszony (dla przedmiotowego projektu byly to ,,zasady funkcjonowania
wynalazczo$ci w (...)” obowiazujace na dzieni zawarcia umowy oraz umowa). Natomiast w przypadku zgloszenia
patentowego uwzglednié trzeba przepisy ustawy ,,Prawo wlasnos$ci przemystowe;j”, przepisy wykonawcze do powyzszej
ustawy oraz wytyczne Urzedu Patentowego. Mimo réznic w dokumentacji dotyczacej projektu i zgloszenia przedmiot
zgloszenia patentowego jest tozsamy z drugim rozwiazaniem zaproponowanym w projekcie. Jednoznacznie biegly
podal, ze drugie z rozwigzan wskazanych w projekcie jest przedmiotem patentu. Wskazac nalezy, ze strona pozwana w
okresie od maja 1998 do pazdziernika 1998 r. prowadzila proby zastosowania projektu podczas ktérych potwierdzono
mozliwo$¢ praktycznego wykorzystania produktu (...) i ustalono zaré6wno parametry iloéci lub proporcji dodawania
produktu (...) do koncentratéw miedziowych. Nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem powoda, ze okreSlenie innych
proporcji produktu (...) w kolejnych wersjach zastrzezen jest jedynie wynikiem wylgczenia z procesu dostosowania
projektu do wymagan Urzedu Patentowego. Biegly podkresli¢ nadto, ze oba projekty pozostaja tozsame w tym
aspekcie, ze przedmiotem kazdego z nich jest proces przetopu koncentratow w piecu zawiesinowym w Hucie (...).
Jak podal powod proby prowadzone po stworzeniu projektu racjonalizatorskiego pokazaly skutecznosé stosowania
rozwigzan. Podkreslil, ze w piecu zawiesinowym generowany byt duzy efekt ekonomiczny, natomiast w piecu
zawiesinowym i szybowym takich efektow nie bylo, co uzasadnia podjecie staran o uzyskanie patentu jedynie na drugie
z rozwigzan. W opinii bieglego mysl techniczna zawarta w projekcie racjonalizatorskim wystarczala do wypracowania
zgloszenia patentowego.

W opinii ustnej biegly B. S. (1) podal, ze w zgloszeniu projektu racjonalizatorskiego podane sa ilo$ci produktu
(...), proporcje, sposéb podawania i mieszkania. Zastrzegl, ze do wniosku takiego mozna doj$¢ droga odpowiednich
przeliczen chemicznych. Tym samym sklad chemiczny produktu (...) zar6wno w przypadku projektu jak i zgloszenia
patentowego byt taki sam. W opinii uzupelniajacej biegly podkresla jeszcze, ze ,,s3 to te same sklady, tylko w innej
formule zapisane”. Proby, ktore zostaly przeprowadzone w maju 1998 i pazdzierniku 1998 dotyczace procentowego
udzialu (...) w koncentracie miedzi mieszcza sie w granicach zastrzezonych w pierwszym zastrzezeniu patentowym.
Zatem takze proporcje tych sktadnikow byly takie same. Ich szerszy zakres w zgloszeniu projektu biegly thumaczy tym,
ze ,,z punktu widzenia ochrony patentowej najlepiej jest, aby tan udzial poszczegblnych skladnikéw jak najbardziej
rozszerzy¢”. Tym samym w ocenie Sadu zarzut braku tozsamos$ci obydwu rozwigzan pozostaje bezpodstawny. W
ocenie Sadu opinia bieglego posiada wysoki walor fachowo$ci. Nalezy wskazac, ze biegly B. S. (1) zagadnieniami
racjonalizacji i wynalazczoS$ci zajmuje sie od szeregu lat, prowadzac Komérke WynalazczoSci w przedsiebiorstwach na
terenie S., a uprawnienia rzecznika patentowego uzyskal w 1981 roku, funkeje bieglego pelni od 1997 roku. W opinii
ustnej biegly, modyfikujac nieco pewne stwierdzenia zawarte w opinii pisemnej thumaczy ewentualne rozbieznosci,
dopelniajac z nalezyta staranno$cia stanowisko wyrazone w opinii ustnej. W opinii ustnej biegly modyfikuje poglad
wyrazony w opinii pisemnej zgodnie z ktérym poziom analizy CaO stanowil element stanu techniki na dzien
10.07.1998 r. wskazujac, Ze stanowil on jedynie poziom stanu techniki na obszarze przedsiebiorstwa, co nie niweczy
cech nowosci. Przyznal takze, ze pomylil sie w opinii pisemnej podajac, ze zasada okreslajaca poziom CaO w zuzlu nie
zostala okres§lona w projekcie racjonalizatorskim.



Strony, zgodnie z paragrafem 5 umowy zastrzegly jednoczesnie, ze prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub
prawa ochronnego na wzér uzytkowy dokonany w wyniku realizacji niniejszej umowy przystuguje stronie pozwane;j.
Jedynie zatem strona pozwana byla uprawniona do prowadzenia postepowania w zakresie uzyskania patentu i
uiszczenia oplaty za pierwszy okres ochrony patentowej, co miedzy stronami pozostawalo bezsporne. Strona pozwana
wskazywala, ze w $wietle powyzszego zapisu mogla wedlug wlasnego uznania podjaé decyzje o tym, czy patent uzyskac
(a tym samym czy uiéci¢ oplate za pierwszy okres ochronny). Zdaniem natomiast powoda pozytywna weryfikacja
projektu racjonalizatorskiego pod katem potencjalu wynalazczego obligowala strone pozwana do uzyskania patentu
(a zatem uiszczenia oplaty). Strona pozwana decyzje o rezygnacji z uzyskania patentu tlumaczyla w pierwszej
kolejnosci wzgledami ekonomicznymi(racjonalnoéci i gospodarnosci), a nadto kwestig uzyskania informacji o braku
cech nowosci projektu.

W ocenie Sadu decyzja taka zostal podyktowana zgola odmiennymi wzgledami.

W umowie strony ustalily, iz w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduja Zasady funkcjonowania
wynalazczo$ci w (...) zgodnie z ktorymi szczegdlowy tryb postepowania w sprawach ochrony wynalazkéw okresla
Dyrektor Ochrony (...) w Biurze Zarzadu (...). W przedmiotowej sprawie dyrektor proponowal dokonanie
zgloszenia wynalazku, a ostatecznie rzecznik patentowy T. B. otrzymal pelnomocnictwo do reprezentowania strony
pozwanej w postepowaniu patentowym. Jak wynika to z zeznan jednego z tworcéw P. R. u strony pozwanej
funkcjonowala komoérka — Departament Wynalazczo$ci ktory ocenial, czy dane rozwigzania nadaje sie do zgloszenia do
Urzedu Patentowego. Kazdorazowo departament badal, czy istnieja podstawy do opatentowania danego rozwigzania
technicznego, a jezeli podstawy takie byly - skladano wniosek do Urzedu Patentowego. Swiadek wskazal, ze
mialy wprawdzie miejsce sytuacje, gdy strona pozwana rezygnowala z prowadzenia postepowania przez Urzedem
Patentowym i uzyskania ochrony patentowej, kazdorazowo jednak wskazywano przestanki dla takiej decyzji o czym
informowano tworcow. Nalezy wskazac, ze tworcy projektu racjonalizatorskiego juz na etapie oddania projektu do
stosowania zastrzegali, ze wg ich oceny projekt ma cechy wynalazku. Jak podal P. R. — ,,w momencie podpisywania
umowy czuli$émy, ze nowoS$cia w skali §witowej jest zastosowanie produktu (...) do technologii pieca zawiesinowego”.
Racjonalnie mogli zatem uwazac, ze jesli po przeprowadzeniu weryfikacji zdolno$ci patentowej projektu okaze sie, ze
mozliwe jest jego opatentowanie, strona pozwana doprowadzi ostatecznie do uzyskania patentu. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, ze tworcy byli wieloletnim pracownikami strony pozwanej, ktéra prowadzila liczne postepowania przed
Urzedem Patentowym, a niekt6rzy z tworcow byli juz autorami innych rozwigzan opatentowanych na wniosek strony
pozwanej. Znane byly im zatem obowigzujace u strony pozwanej procedury w tym zakresie, a nadto ustalone zwyczaje.
W oparciu o powyzsze tworcy ufali, ze w sytuacji pomys$lnej oceny zdolnoéci patentowej projektu, strona pozwana
uzyska ochrone patentowa, a tworcy dalsze wynagrodzenie. Nie sposob zatem przyjac, ze strona pozwana mogla w
zasadzie arbitralnie decydowa¢ o tym, czy wystgpi o udzielnie ochrony patentowej (a tym samym — uiSci oplate).
Decyzja taka uzalezniona byla jedynie od zdolnoéci patentowej projektu, a ta zostala w ocenie Sadu zweryfikowana

pozytywnie.

Nie budzi watpliwosci, ze strona pozwana przez wiele lat starala sie o uzyskanie patentu (pierwsza z decyzji Urzedu
Patentowego byla bowiem decyzja odmowna i zostala uchylona dopiero przez Naczelny Sad Administracyjny).
Nie dostrzegala wowczas kwestii nieoplacalnosci uzyskania patentu. Dopiero po wydaniu przez Urzad Patentowy
warunkowej decyzji o udzieleniu patentu (pod warunkiem uiszczenia oplaty) strona pozwana podjela sie analizy
uzyskanych dzieki projektowi efektow ekonomicznych i rozpoczela dzialania majace na celu przyjecie odmienne;j
metodyki wyliczenia efektéw ekonomicznych. W ocenie bieglego S. stronie pozwanej zalezalo na uzyskaniu patentu,
czego dowodem jest chociazby zlozenie wniosku o przyspieszenie wydania decyzji przez Urzad Patentowy. Strona
pozwana uzyskala patent po wielomiesiecznych staraniach, angazujac z proces tworcoéw i rzecznika patentowego.
Znamienne, ze w aktach sprawy nie znajduje sie w zasadzie zaden dokument, ktéry wyjaénialby przyczyny rezygnacji
z uzyskania ochrony patentowej. Strona pozwana przedlozyta wprawdzie wyciag z protokotu z posiedzenia zarzadu
z dnia 17 lipca 2007 r. oraz sam protokdl. Dokumenty te nie wskazuja jednak przyczyn nieuiszczenia przez strone
pozwang oplaty. Z samego protokolu wiadomo jedynie, ze T. P. ,,zapoznal cztonkow zarzadu z informacja dotyczaca
patentu. Informacja w zalaczeniu”. Powyzszej informacji jednak brak. Zeznajacy na tg okoliczno$¢ Swiadek o$wiadczyl,



Ze nie pamieta co znajdowalo sie w informacji. W protokole zapisano takze, ze zarzad ,,akceptuje decyzje zgodnie
z przedlozonym wnioskiem o nieziszczeniu oplaty za patent”. Nie wiadomo natomiast jaka jest tres¢ tej decyzji,
kto jest jej autorem. Swiadek J. D. zeznal: ,,dziwie sie, Ze oplata nie zostala uiszczona, dziwie sie, bo (...) miat
zywotny interes, zeby taka ochrone na to rozwigzania mie¢”. Jak wynika to z zeznan powoda: ,,wlacicielem licencji
na piec zawiesinowy jest finska firma (...). G. my jako (...) tego nie zrobili, na pewno tego typu rozwigzanie
opatentowalaby ta finska firma (...) wtedy bySmy musieli tej firmie placi¢ licencje, gdyby$my chcieli stosowaé to
rozwigzanie”. Swiadek J. D. dodal, ze ,,znaczace w mojej ocenie bylo zainteresowanie firmy (...), gdyz jest ona
dostawca technologii pieca zawiesinowego dla calego Swiata. Trzeba powiedzie¢, ze gdyby (...) nie wystapil do Urzedu
Patentowego o stwierdzenie, ze to jest nowe moglaby to bez problemu uczyni¢ firma (...), gdyby uzyskala patent
pierwsza, my stosujac to musieliby$my placié¢ licencje”. Zaréwno $wiadkowie — tworcy projektu w osobach P. R.
i J. G. oraz $wiadek J. D., 6wczesny dyrektor generalny ds. hutnictwa wskazywali, ze nie sa im znane przypadki
w ktorych strona pozwana zrezygnowala z uiszczenia oplaty za okres ochronny. Chcgc obali¢ powyzszy zarzut
strona pozwana przedlozyla zestawienie wynalazkéw zgloszonych w Urzedzie Patentowym obrazujace przypadki
w ktérych zrezygnowano z ochrony patentowej. Z zestawienia wynika istotnie, ze powodem takiej decyzji byly
m.in.: brak celowo$ci ochrony (wynalazek nie bedzie stosowany w postaci zastrzeganej), odstapienie od stosowania,
ograniczone mozliwo$ci stosowania. Nie mozna jednak stracié z pola widzenia, ze w wiekszoSci przypadkow z twércami
wynalazkow nie zawierano uméw. Poréwnywanie zatem decyzji podjetych w takich przypadkach i decyzji dotyczacej
przedmiotowego rozwigzania, gdzie strony wiaze umowa pozostaje nieuprawnione. Swiadek T. B. zeznal, ze: ,,byly
takie sytuacje, ze nie uiszczono oplaty za ochrone np. wynalazek ktéry dotyczyt pomiaru stezenia kleju kostnego w
elektrolicie przemystowym. Urzad Patentowy wydatl decyzje o udzieleniu patentu lecz oplata niz zostala wniesiona.
Uzyskania ochrony w tym przypadku stalo sie niecelowe, poniewaz nie uzyskano zadowalajacych wynikow z tytulu
przeprowadzenia prob i wykorzystania projektu”. Nawet zatem, gdy dochodzilo do przypadku rezygnacji z uzyskania
ochrony patentowej, towarzyszyla temu racjonalna argumentacja, ktorej w niniejszej sprawie brak co wskazuje na to,
ze wzgledy inne niz gospodarcze kierowaly 6wezesnymi decydentami. Swiadek T. P. decyzje o nieziszczeniu oplaty
tlumaczyl tym, ze rozwigzanie miato charakter lokalny. Majac jednak na uwadze, ze rozwigzaniem zainteresowana
byla finska firma (...) o czym wspominali miedzy innymi S. S. (1), J. G. oraz P. R. taka ocena zdaniem Sadu
pozostaje nietrafna. Jednocze$nie w jego ocenie decyzja o nieziszczeniu oplaty powinna mieé forme pisemnag, a takiej
w niniejszym przypadku brak, co takze poddaje pod watpliwoé¢ argumentacje strony pozwanej. Jednocze$nie Sad nie
dal wiary §wiadkowi T. P. na okoliczno$é informowania tworcow przedmiotowego projektu racjonalizatorskiego o tym,
ze oplata nie zostanie wniesiona, skoro pozostawaly one w sprzecznoéci z zeznaniami wszystkich swiadkow - tworcow
projektu. W $wietle powyzszych w ocenie Sadu dzialania strony pozwanej polegajace na nieuiszczeniu oplaty mialy na
celu jedynie unikniecie koniecznoséci zaplaty wynagrodzenia twércom. Swiadek P. R. ocenil: ,,ja myéle, ze nie zaplacili
tej oplaty, zeby nam nie zaplaci¢ wynagrodzenia”. Strona pozwana chciala zyska¢ czas aby sprawdzi¢ wysoko§é
wynagrodzenia naleznego tworcom — w tym celu wniosla o odroczenie wniesienia oplaty. Bezsporne jest, ze stosowanie
rozwigzania powoda i pozostatych tworcow daje stronie pozwanej od wielu lat wymierne, dobre efekty ekonomiczne.
Jak zauwazyl J. D.: ,,przed uruchomieniem Huta (...) zwracala sie do wielu instytucji badawczych, naukowych z
pros$ba o znalezienie rozwigzania na zagospodarowanie tych odpadéw. Niestety nie bylo zadnego odzewu (...). Wniosek
twoércow uratowal (...)". W ocenie §wiadka zastosowanie projektu dalo (...) dziesigtki milionéw oszczednosci w skali
roku. Zdaniem $wiadka P. R. strona pozwana zyskala dzieki projektowi pare milionéw. W ocenie natomiast §wiadka
J. G. ,efekty to jest okolo 20-30 milionéw rocznie”. Nie mozna pomina¢ takze kwestii, ze dzieki wprowadzeniu
rozwigzania powoda i pozostatych tworcow strona pozwana uniknela kar finansowych (zgodnie z zeznaniami S. S. (1),
o6wcezesnego prezesa okolo 100 milionéw zlotych narastajaco) jakie grozily jej ze strony (...) Ochrony (...) w przypadku
braku redukcji emisji zanieczyszczen, a nadto, na co uwage zwraca J. D., zyskow dodatkowych polegajacych na tym,
ze odpad nie byt skladowany, odeszly koszty skladowania, a takze ewentualne koszty budowy kolejnego skladowiska
odpadéw. W ocenie Sadu zatem przyczyna nieuiszczenia oplaty w kwocie 270 zl byl zamiar czerpania korzysci z
wynalazku i jego dalsze stosowanie bez konieczno$ci zaplaty dalszego wynagrodzenia tworcom, wbrew umowie z
dnia 15 kwietnia 1998 r. Korzysci, jaki przynioslo stosowanie projektu przerosly oczekiwania strony pozwanej i
wzbudzily potrzebe obnizenia wynagrodzenia tworcow. Zachowanie strony pozwanej tym bardziej uznaé nalezy za
naganne biorac pod uwage wprost symboliczna wysoko$¢ oplaty jaka zobowigzana byla uisci¢ a takze i to, ze powdd
pozbawiony zostal mozliwoSci uiszczenia oplaty (skoro to po stronie pozwanej spoczywalo prawo do ubiegania sie o



ochrone patentowa). Jak ustalono — tworcy zwracali sie do strony pozwanej o uiszczenia stosownej oplaty proponujac
jednoczeénie, ze sami mogg takiej formalnos$ci dopelnié jesli strona pozwana nie jest w stanie oplaty uiéci¢. W ocenie
Sadu decyzja o nieziszczeniu oplaty wynikala takze ze zmiany prezeséw spolki, co doprowadzilo do zmiany polityki
spolki zgodnie z ktdra ograniczono $rodki na wynagrodzenie dla tworcow. Na aspekt ten zwraca uwage takze biegly
B. S. (1). Jak wynika to z zeznan J. D. ,,byto glo§no medialnie pod roku 2006 r. w wielu wypadkach (...) nie tylko
w sprawie tego projektu, prowadzil jakie§ rozmowy, ktorych celem byla zmiana wynagrodzenia, moze metodyki.”.
Nie moze osta¢ sie takze argumentacja strony pozwanej, jakoby decyzja o rezygnacji z ubiegania sie o patent podjeta
zostala w oparciu o opinie prawna Kancelarii, skoro analiza prawna sporzadzona zostala dopiero w grudniu 2007 r.,
natomiast decyzja o nieuiszczeniu zaplaty zostala podjeta w jeszcze lipcu 2007 1.

Uzasadniajac decyzje o odstapieniu od uiszczenia oplaty strona pozwana zarzucala takze, ze rozwiazanie tworcow
pozbawione bylo cech nowosci, co uniemozliwialo uzyskanie ochrony patentowej. Wskazywala, ze Instytut (...) jeszcze
przed stworzeniem przez tworcoOw projektu wynalazezego prowadzil badania dotyczace wprowadzania tlenku wapnia
do pieca zawiesinowego, a wyniki tych badan byly twércom znane. Skoro tak — nie mozna przyjac, ze rozwigzanie
przez nich zaproponowane nosi cechy nowosci. Z taka argumentacjg nie sposob sie zgodzié.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci wynalazek uwaza sie za nowy, jesli przed
data zgloszenia do Urzedu Patentowego nie zostal on udostepniony do wiadomos$ci powszechnej. Nalezy w tym
miejscu jedynie nadmienié, ze aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie wlasnoéci przemyslowej zawiera ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemyslowej. Zgodnie natomiast z przepisami intertemporalnymi ,,do
stosunkow prawnych powstalych przed dniem wejécia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe”. Nie mozna
straci¢ z pola widzenia, ze sama umowa stanowigca gtowna o$ analizy na potrzeby niniejszego sporu zawarta zostata
jeszcze przed dniem wejScia w zycie obecnie obowiazujacej ustawy, a zatem na potrzeby analizy zagadnien niniejszej
sprawy zastosowanie znajdg przepisy obowiazujace przed 22 sierpnia 2001 r. tj. przede wszystkim Ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczoSci. Jak wynika zatem z przywolanej ustawy - brak przestanki nowo$ci musi by¢
stwierdzony przez Urzad Patentowy. Jak wskazal biegly B. S. (1) — przedstawiony przez powoda i pozostalych twércow
projekt polegal na innowacyjnym wykorzystaniu skladowanego na haldach bezuzytecznego odpadu, za$ badania na
ktére powoluje sie strona pozwana nie dotyczyly sposobu wykorzystania tego odpadu. Skoro tak, to twierdzenie
strony pozwanej, ze rozwiazanie bylo wczesniej znane jest bezzasadne. Weze$niej istniala bowiem jedynie wiedza,
natomiast tworcy zastosowali nowatorski sposob zastosowania odpadu. Jak podkreslil biegly istota racjonalizatorstwa
polega bowiem na tym by znalez¢é nowe rozwigzania na bazie istniejacej wiedzy. Rozwigzanie powoda nie dotyczy
stosowania wapna hydratyzowanego lecz wykorzystania bezuzytecznego odpadu jakim jest (...). W ocenie bieglego
S. w $wietle wypowiedzi Instytutu (...) ktéry podal, ze sprawozdania nie maja charakteru publikacji - badania
nie mialy i nie maja charakteru informacji dostepnej publicznie, stanowig tajemnice sluzbowa. Nie jest mozliwe
ich wypozyczenie na zewnatrz, poza zaklad badawczy, ani wykonanie kserokopii. Przedmiotowe sprawozdania nie
moga by¢ zatem przeszkoda do stwierdzenia braku nowo$ci zgloszenia patentowego. Sam powo6d przyznal, ze ,, (...)
realizowal wezeSniej prace dotyczace pieca zawiesinowego i stosowania roznych dodatkéw modyfikujacych ten proces,
jednak zadne z tych rozwigzan nie zostalo zastosowane w praktyce, pozostato tylko teorig”. Trudno wreszcie przyjac,
ze rozwigzania powoda nie nosi cech nowosci, skoro jak juz podkreslano, zostalo pozytywnie zweryfikowane przez
Urzad Patentowy, ktory ocenia zgloszenie patentowe m.in. pod katem nowoSci.

W Swietle powyzszych zatem w ocenie Sadu strony ustalily, ze powodowi (oraz pozostalym twércom) przyznane
zostanie wynagrodzenie za 10 lat stosowania projektu pod warunkiem otrzymania przez strone pozwana patentu
na rozwigzanie. Jednocze$nie strona pozwana przyjela na siebie obowigzek zachowania nalezytej staranno$ci w
dazeniach do uzyskania patentu. Decyzja o tym, czy strona pozwana powinna stara¢ sie o uzyskanie ochrony
patentowej na projekt uzalezniona byla jedynie od zdolnoSci patentowej rozwiazania (lub jego fragmentu).
Ostatecznie, mimo tego, ze cze$¢ projektu posiadala zdolnos¢ patentowa, co skutkowalo wydaniem decyzji o udzieleniu
patentu, strona pozwana nieuiszczajac oplaty za pierwszy okres ochronny doprowadzita do wygaéniecia patentu,
a tym samym do nieziszczenia sie warunku. Takie dzialanie nalezy oceni¢ w $wietle art. 93 k.c. zgodnie z ktérym
jezeli strona, ktorej zalezy na nieziszczeniu sie warunku, przeszkodzi w sposdéb sprzeczny z zasadami wspoélzycia



spolecznego ziszczeniu sie warunku, nastepuja skutki takie, jak by warunek sie ziécit. W ocenie Sadu dzialanie
strony pozwanej pozostaje nielojalne, sprzeczne z zasadami uczciwosci szczeg6lnie uwzgledniajac fakt, ze dotyczy
jej bwezesnego pracownika, ktory wierzyl w dobre intencje strony pozwanej, bazujac na doswiadczeniu dotyczacym
podobnych procedur w przeszlosci, gdzie nie odnotowano przypadkéw podobnej rezygnacji z ochrony patentowej, a
nawet gdy takie wystepowaly, byly poprzedzone konsultacjami z twércami, poparte racjonalna argumentacja, czego w
przedmiotowej sprawie zabraklo. W przypadku rezygnacji przez strone pozwang z ubiegania sie o ochrone patentowa
tworcy innych rozwigzan mogli podjac¢ dzialania majace na celu uzyskanie ochrony patentowej (tak m.in. S. S. (1),
owczesny prezes strony pozwanej). W przedmiotowej sprawie powoda pozbawiono mozliwo$ci przejecia inicjatywy
w postepowaniu przez Urzedem Patentowym, co dodatkowo negatywnie Swiadczy o intencjach strony pozwane;j.
Negatywna ocena zachowania strony pozwanej jest takze uprawniona majac na uwadze fakt, ze rozwigzanie jest
nadal stosowane i przynosi wymierne, dobre efekty ekonomiczne. Co stusznie podkresla éwiadek J. D., a o czym
zdaje sie zapomina strona pozwana: ,,przed uruchomieniem Huta (...) zwracala sie do wielu Instytucji badawczych,
naukowych z prosba o znalezienie rozwigzania na zagospodarowania tych odpad6w. Niestety nie byto zadnego odzewu,
réwniez z (...). Wniosek tworcéw uratowat (...)”. Powdd w dobrej wierze przeniost na strone pozwana prawo do
uzyskania patentu ufajac, ze dalsza procedura majaca na celu opatentowanie rozwigzania przebiegnie zgodnie z
zasadami przyjetymi u strony pozwanej. Dostrzegal (podobnie jak pozostali tworcy) w projekcie racjonalizatorskim
potencjal wynalazczy i wierzyl, ze w przypadku pozytywnej weryfikacji zdolnoéci patentowej (a do takiej doszio w
Swietle wydania decyzji UP) ochrona patentowa zostanie udzielona. Powinno$cia strony pozwanej bylo wspoldzialanie
przy wykonywaniu zobowigzania - w tym miedzy innymi uiszczenie oplaty. Decyzja, by zrezygnowaé z uzyskania
ochrony patentowej godzila w dobro powoda, uwzgledniata jedynie interes strony pozwanej nie wynikata natomiast
z racjonalnych, obiektywnych pobudek. Strona pozwana nie baczac na interes kontrahenta udaremnila wykonanie
zobowigzania. Skoro zatem, jak juz wskazano wyzej, strona pozwana (w $wietle braku racjonalnych przestanek
usprawiedliwiajacych decyzje o odstapieniu od ubiegania sie o patent) byla zobowigzana do uiszczenia oplaty czego
nie uczynila, jej dzialanie przeszkodzilo w ziszczeniu sie warunku.

Nie mozna straci¢ z pola widzenia, ze w sytuacji, gdyby tworcy nie przeniesli na strone pozwana prawa do zgloszenia
patentu, mogliby sami wszcza¢ odpowiednig procedure przed Urzedem Patentowym, a woéwczas (po uzyskaniu
patentu) czerpa¢ korzys$ci finansowe ze sprzedazy praw zaréwno (...) jak i innym podmiotom o czym wspominali
zarowno J. G., P. R. jak i powod. W ocenie §wiadka J. D.: ,,gdyby tworcy nie przeniesli na (...) prawa do zgloszenia
patentu mogliby sami wystapi¢ do Urzedu Patentowego, a wtedy mieliby droge otwartg do sprzedania praw (...) jak
i kazdej innej firmie”.

Sankcja, w mySl art. 93 k.c., za nieuczciwe postepowanie strony umowy, ktéra wbrew zasadom uczciwosci, lojalnoSci i
dobrej wiary przeszkadza w ziszczeniu warunku jest zastosowanie fikcji prawnej zgodnie z ktorg zdarzenie, od ktérego
uzaleznione zostalo powstanie lub ustanie skutkow czynno$ci prawnej nastapilo, a tym samym roszczenia powoda
nalezy rozpatrywac tak, jakby strona pozwana uzyskala patent. Na marginesie nalezy dodaé, ze strona pozwana w
zasadzie do czasu wystapienia przez powoda na droge sadowg nie kwestionowala prawa tworcy do wynagrodzenia.
Jeszcze w maju 2007, a zatem juz po uzyskaniu patentu, T. P. proponowal R. U. zawarcie porozumienia w przedmiocie
zaplaty wynagrodzenia zgodnie z ktorym strona pozwana miala dokonaé zaplaty do 30 czerwca 2007 r. Jak zeznal
natomiast J. G. ,,otrzymalem pismo datowana na 17 lipca 2007 r. od dyrektora P. w ktérym proponuje zakonczenie
sprawy wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu w zwiazku z uzyskaniem patentu na podstawi
zalaczonych arkuszy obliczeniowych efektéw ekonomicznych wg nowej metody znanej (...), znacznie odbiegajacej od
poprzedniej, znacznie nizsze”. Jedynie zatem ze wzgledu na dokonanie oszczedno$ci strona pozwana prezentowala
argumentacje jak w niniejszym procesie.

Doda¢ nalezy, ze strona pozwana zarzucala, jakoby dochodzenie przez powoda roszczen z tytulu zaplaty
wynagrodzenia z korzystania przez strone pozwang z projektu racjonalizatorskiego i patentu stanowilo naduzycie
prawa. Zgodnie z obowigzujaca uprzednio ustawa tworcy projektu wynalazczego przystuguje, na warunkach
okres$lonych w ustawie, prawo do wynagrodzenia (art. 8 ust. 1). Podobnie na takie uprawnienie wskazuje obowigzujaca
obecnie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (art. 8 ust. 1 pkt 2). Trudno zatem zgodzi¢ sie



z zarzutem, ze tworca domaga sie naleznego mu wynagrodzenia. Zarzut taki pozostaje nadto bezpodstawny w Swietle
powyzej przedstawionej oceny zachowan strony pozwanej. W ocenie Sadu to dzialaniom strony pozwanej przypisaé¢
mozna cechy naduzycia prawa, a taki zarzut stawiany powodowi stanowi jedynie linie obrony i nie jest poparty zadnymi
dowodami.

Powo6d domagal sie zaplaty kwoty w lacznej wysokosSci 149.384,44 zt (odpowiednio 54.100,44 z} za VI rok stosowania,
58.445,54 z} za VII rok stosowania oraz 36.838,46 zl za VIII rok stosowania) co stanowit o 1,5 % z 15 % efektow
ekonomicznych uzyskiwanych przez strone pozwana w danym okresie. Nalezy wskazac, ze strony juz w umowie z
dnia 15 kwietnia 1998 r. uzgodnily metodyke wyliczenia naleznego twércom wynagrodzenia. Dla I, II, III, IV, V
roku stosowania przyjeto catkowity efekt ekonomiczny jako sume 17 efektow czastkowych pomniejszong o sume 5
rodzajow nakladow na realizacje projektu. Nastepnie, juz w okresie stosowania projektu, strona pozwana proponowata
zastosowanie odmiennej metodyki. I tak w metodyce tymczasowej z marca 2007 r. uwzgledniono juz tylko 10 rodzajow
efektow czastkowych i 3 rodzaje nakladow. Jak wskazal biegly S. L. - w metodyce tymczasowej nastgpito wylaczenie
z obliczen efektow ekonomicznych projektu dla piecéw szybowych Huty I jako nieobjete zgloszeniem patentowym,
podejécie takie uznac nalezy za prawidlowe. Natomiast w zweryfikowanej metodyce z czerwca 2007 r. dla VI, VII
i VIII roku stosowania calkowity efekt zostal obliczony jako suma jedynie 3 efektow czastkowych, pomniejszona
0 1 rodzaj nakladu. Pominieto tym samym 15 rodzajéow czastkowych elementéw ekonomicznych proponujac w
zamian obliczanie efektu nazwanego ,,zastosowanie produktu (...) jako zamiennika wprowadzonego w miejsce wapna
hydratyzowanego”. W ocenie bieglego strona pozwana proponujgc takg modyfikacje metody rozumuje nastepujaco
— istnieje zamiennik dla produktu (...) w postaci wapna hydratyzowanego, ktéry jak wynika z przeprowadzonych
wezeéniej badan moze by¢ stosowany jako dodatek w procesie topu, wiec korzyscia dla strony pozwanej z tytulu
stosowania projektu jest jedynie to, ze zamiast kupowaé wapno stosuje (...). Taka zmiane metodyki strona pozwana
uzasadniala tym, ze twoércy znali wyniki wczeéniej badania (...). Z takim rozumowaniem biegly sie nie zgodzil. W
ocenie bieglego zalozenia przyjete przez strona pozwana w roku 2007 jako uzasadnienie dla zmiany metodyki sa
nieprawidlowe. Biegly zastrzegl, ze skladniki takie jak wapno hydratyzowane i (...) nie sa ekwiwalentne, a zatem
niedopuszczalne jest badanie efektu zastosowania wapna dla obliczenia efektu stosowania (...).

W ocenie Sadu bazujac na metodyce z czerwca 2007 r. strona pozwana doprowadzila do arbitralnej zmiany metodyki
obliczania efektéw ekonomicznych, co prowadzilo do znacznego zanizenia efektéw ekonomicznych za lata 2004
— 2006 w stosunku do lat 1999-2003 r. Zdaniem Sadu podobnie jak decyzja o nieuiszczeniu oplaty, takze i ta,
dotyczaca zmiany metody ustalenia wysoko$ci efektu ekonomicznego jaki otrzymuje strona pozwana w wyniku
stosowania projektu ma na celu jedynie pozbawienie tworcy prawa do zaplaty naleznego tj. odpowiednio wysokiego,
wynagrodzenia, nie wynika natomiast z wystgpienia obiektywnych przeslanek, mogacych stanowi¢ podstawe dla
takiej decyzji. Znamienne, ze przez okres pierwszych pieciu lat stosowania projektu strona pozwana nie prébowala
skorygowac ustalonej metodyki wyliczenia wynagrodzenia. Jedynie mocg ugody zawartej w dniu 18 kwietnia 2002
r. strony ustalily, ze nalezne twoércom wynagrodzenie zostanie wyplacone do dnia 25 kwietnia 2002 r. (a zatem z
opbznieniem). Nie kwestionowano za$ samej metodyki. Dopiero po uzyskaniu patentu w pazdzierniku 2006 r. strona
pozwana podjela prace efektem ktorych byla propozycja odmiennej metodyki - tymczasowej z marca 2007 oraz
zweryfikowanej z czerweca 2007 r. W ocenie Sadu strona pozwana wiedzac, ze rozwigzanie posiada zdolno$é patentowg
i po uiszczeniu oplaty otrzyma ochrone patentowa, co pociaga za soba konieczno§é dalszego wynagrodzenia tworcow,
w tym powoda, chciala zanizy¢ osiggane efekty ekonomiczne tak, by zalezne od niech wynagrodzenie tworcow bylo
nizsze. Chcac zyskac na czasie wniosta w styczniu 2007 r. o przedluzenie terminu do uiszczenia oplaty za pierwszy
okres ochronny. Jednoczeénie strona pozwana rozpoczela pertraktacje z tworcami w zakresie wysokoSci naleznego
im wynagrodzenia, a w czerwcu powolano specjalny zesp6t ds. naliczenia efektu ekonomicznego. Jak wynika z opinii
biegtego L. mozliwa jest zmiana metodyki obliczania efektu ekonomicznego. Kazdorazowo jednak — takie dzialanie
powinno mie¢ mocne uzasadnienie w stanie faktycznym, jaki wystapil u przedsiebiorcy stosujacego rozwigzanie. W
ocenie Sadu — takiego uzasadnienia w niniejszej sprawie brak.

Majac na uwadze powyzsze dla ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego powodowi Sad przyjal wyliczenia
bieglego L., dokonane na podstawie arkuszy obliczeniowych efektéw ekonomicznych sporzadzonych przez strone



pozwang zgodnie z ktérymi efekty calkowite ekonomiczne netto za VI rok stosowania wyniosly 24.044.642,71, za
VII rok 25.975.798,83 zl, za VIII rok 16.372.650,97 zl. Nalezy jednoczeénie wyjasnié, ze zgodnie z wyliczeniem
przedstawionym w opinii pisemnej biegly okreslit wysokosé efektow ekonomicznych za VII rok stosowania na
poziomie 25.975.798,83 zl. Na rozprawie w dniu 11 grudnia 2012 r. biegly wyjasnil jednoczeénie, ze wyliczony przez
niego efekt ekonomiczny za VII rok stosowania na poziomie 25.567.415,78 zt na karcie 2280 akt jest jedynie wynikiem
oczywistej omylki rachunkowej — ostatecznie prawidlowe wyliczenie efektow za ten rok przedstawione zostalo na
karcie 2283 akt. Biegly precyzyjnie wyjasnit metodologie oceny efektow ekonomicznych. Objaénil takze, dlaczego
rekomendowane do stosowania jest podejScie trzecie godzace w podejScie drugie i trzecie. W ocenie Sadu opinie
bieglego L. — zar6wno pisemna jak i ustna pozostajg rzetelne, przejrzyste, cechujg sie wysokim walorem fachowosci.
Skladajac opinie ustna biegly wyjasnil w sposéb wyczerpujacy wszelkie watpliwo$ci stron w stosunku do opinii
pisemne;j.

W oparciu o powyzsze, Sad orzekl jak w punkcie I wyroku. Sad uwzglednil Zadanie powoda w zakresie odsetek. Brak
bowiem podstawy, jak wskazuje strona pozwana, do ich wyliczenia dopiero od dnia wydania warunkowej decyzji
o udzieleniu patentu, skoro strony umoéwily sie na zaplate wynagrodzenia w terminie 2 miesiecy po uplywie roku
rozliczeniowego w przypadku uzyskania patentu. Przyjmujac zatem w oparciu o fikcje z art. 93 k.c., ze do ziszczenia
warunku doszlo, powodowi nalezg sie odsetki od 1 marca 2005, 2006 i 2007 roku.

Rozstrzygniecie o kosztach znajduje swoja podstawe w art. 98 k.p.c.



