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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 grudnia 2024 r.
Sad Najwyzszy w Izbie Cywilnej w sktadzie:

SSN Krzysztof Wesotowski (przewodniczacy)
SSN Ewa Stefanska

SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)

Protokolant Anna Mtyniec

po rozpoznaniu na rozprawie 13 listopada 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej T. spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K.
od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Katowicach

z 21 grudnia 2021 r., | ACa 188/21,

w sprawie z powodztwa Z. G.

przeciwko T. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w K.

0 zaptate,

l. oddala skarge kasacyjna,
Il. zasadza od T. spélki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K.
na rzecz Z. G. kwote 2700 (dwa tysigce siedemset) zt tytutem

zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.

Ewa Stefanska  Krzysztof Wesotowski  Kamil Zaradkiewicz

[M. O.]

UZASADNIENIE
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Powodowie Z.G., Z.L. i B.N. wniesli do Sgdu Okregowego w Katowicach
pozew przeciwko T. sp. z 0.0. w K. domagajgc sie zasgdzenia od pozwanej na swojg
rzecz odpowiednio kwoty 55 257,97 zt, 36 838,65 zti 14 735,46 zt wraz z odsetkami
liczonymi w sposéb szczegdétowo wskazany w pozwie tytutem wynagrodzenia za

korzystanie przez pozwang z wynalazku stworzonego przez powodow.

Wyrokiem z 14 pazdziernika 2020 r. Sad Okregowy w Katowicach zasgdzit od
pozwanej na rzecz Z.G. kwote 55 257,97 zt, na rzecz Z.L. kwote 36 838,65 zt oraz
na rzecz B.N. kwote 14 735,46 zt wraz z ustawowymi odsetkami oraz ustawowymi
odsetkami za opdznienie liczonymi w sposéb wskazany w sentencji wyroku (pkt 1-
3.), oddalit powddztwo w zakresie zgdania odsetek w pozostatej czesci (pkt 4.) oraz

orzekt o kosztach procesu (pkt 5-6.).

Wyrokiem z 21 grudnia 2021 r. Sad Apelacyjny w Katowicach oddalit apelacje
pozwanej od wyroku Sadu | instancji (pkt 1.) oraz zasgdzit od pozwanej na rzecz
powoddéw kwote 4050 zt z tytutu kosztdw postepowania apelacyjnego. Sad Il instancji
przyjat za witasne ustalenia faktyczne poczynione przez Sad a quo, ktére byty

nastepujgce:

Pozwana jest nastepcg prawnym E. Sp. z o0.0. w D. (dalej: ,E.1.”). W dniu 3
czerwca 2003 r. pomiedzy E.1. a I. Sp. z 0.0. w K. (dalej: ,1.1.”) spisana zostata
notatka stuzbowa w sprawie podjecia prac badawczych i wdrozeniowych
dotyczgcych uruchomienia dodatkowego upustu cieptowniczego na turbinie
cieptowniczej 9C 50. E.1. zobowigzata sie w szczegdlnosci do dokonania analizy
technologicznej mozliwosci podtgczenia upustu z turbiny cieptowniczej 9C 50 do
istniejgcego uktadu (kolektora parowego), do ktérego podtgczone byty upusty z turbin
PT-25, powotfania zespotu badawczo-wdrozeniowego skfadajgcego sie =z
pracownikow E.1. oraz |.1. a takze do udostepnienia |.1. wszelkich danych
technicznych i technologicznych koniecznych do dokonania badan pod wzgledem
ochrony prawnej. |.1. zobowigzato sie natomiast m.in. do dokonania analizy
patentowej sposobu i urzgdzen bedgcych przedmiotem projektu, okreslenia stopnia

nowos$ci rozwigzania oraz wytypowania os6b do zespotu badawczo-wdrozeniowego
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E.1. i I.1. ustality ponadto, ze po wdrozeniu projektu I.1. otrzymywaé bedzie 1/3

korzy$ci z tytutu stosowania projektu w E.1.

W dniu 4 lipca 2003 r. E.1. powotata na podstawie postanowieh notatki z 3
czerwca 2003 r. zespot badawczo-wdrozeniowy dla opracowania i wdrozenia
nowatorskiej technologii w sktadzie: Z.G., A.G., Z.L., B.N.,, W.P., T.P. i J.S. W decyzji
0 powotaniu zespotu wskazano, ze wyniki pracy zespotu podlega¢ bedg ustawie z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (ij.: Dz.U. 2023 poz. 1170,
dalej: ,p.w.p.”), przy czym prawo do wykorzystania patentu lub prawa ochronnego na
wzoér uzytkowy przystugiwaé¢ miato wspaolnie E.1. oraz I.1. a tworcy mieli zachowac

prawo do wynagrodzenia.

W dniu 7 lipca 2003 r. pomiedzy I.1. i E.1. jako zamawiajgcymi a zespotem
tworcéw w sktadzie: Z.G., A.G., Z.L.,B.N.,, W.P., T.P. i J.S. jako wykonawcg zawarta
zostata umowa o dokonanie projektu wynalazczego dotyczgcego sposobu i uktadu
optymalizacji procesu wytwarzania i wykorzystania mediéw energetycznych z
turbogeneratoréow pracujgcych w E.1. Zgodnie z § 3 umowy prawo do uzyskania
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzor ochronny wytworzony w wyniku
realizacji umowy miato przystugiwac¢ tgcznie obu zamawiajgcym, tj. 1.1. i E.1.
Stosownie do tresci § 4 umowy projekt miat by¢ zgtoszony w [.1. niezwtocznie po
jego opracowaniu, jednak nie pozniej niz do 31 pazdziernika 2003 r. W mysl
natomiast § 6 umowy po wdrozeniu projektu wykonawcy przystugiwaé miato
wynagrodzenie zgodnie z art. 22 i 23 p.w.p. oraz regulaminami obowigzujgcymi u

zamawiajgcego.

Projekt wynalazczy zostat zgtoszony przez zespo6t tworcow w 1.1, w dniu 30
pazdziernika 2003 r. Nastepnie [.1. podjeto decyzje o przyjeciu projektu
wynalazczego zatytutowanego [...] do wykorzystania z dniem 4 pazdziernika 2004 r.,
uznaniu go za wynalazek i zgtoszeniu do Urzedu Patentowego RP w celu uzyskania

patentu we wspotwtasnosci z E.1.

W dniu 15 czerwca 2004 r. E.1. i |.1. sporzadzity notatke stuzbowg w sprawie
prac badawczych i wdrozeniowych dotyczgcych uruchomienia dodatkowego upustu
cieptowniczego na turbinie 9C 50. W tresci notatki 1.1. stwierdzito m.in., ze projekt

posiada cechy wynalazku, a cechy nowosci obejmujg uruchomienie i prace
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dodatkowego upustu cieptowniczego w sterowaniu recznym, wzajemng wspotprace
turbogeneratoréw w nowej konfiguracji oraz efektywniejsze wykorzystanie urzgdzen
w nowej konfiguracji. E.1. i 1.1. ustality ponadto, Zze po zamknieciu sezonu
grzewczego w 2005 r. I.1. dokona zgtoszenia wynalazku w imieniu dwdch
wspoétuprawnionych do patentu celem zapewnienia ochrony prawnej a E.1. wyrazi
zgode na przemystowe stosowanie projektu w sezonie grzewczym 2004/2005,
opracuje i zatwierdzi instrukcje umozliwiajgcg wdrazanie nowego rozwigzania oraz
powota zespdét do ustalenia danych wyjsciowych oraz obliczenia efektéw

ekonomicznych z tytutu wdrozenia wynalazku.

W dniu 31 maja 2005 r. I.1. i E.1. dokonaty zgtoszenia wynalazku
zatytutowanego [...] do Urzedu Patentowego RP. Nastepnie, w dniu 22 czerwca 2005
r. E.1.11.1. zawarty umowe o wspolnosci prawa do patentu, w ktorej ustality m.in., ze
E.1. bedzie w terminie 30 dni po zakohczeniu danego roku stosowania wynalazku
dokonywac¢ wyliczenia uzyskanych efektow ekonomicznych netto i w kolejnym
miesigcu przekazywac |.1. uzyskane korzysci w wysokosci wynikajgcej z ustalonego
podziatu, zgodnie z ktérym E.1. przystugiwa¢ miato 66,5% korzysci a 1.1. 33,5%

korzysci.

Sad Il instancji ustalit rowniez, ze ze sporzgdzonego przez mgr inz. P.B. w
lipcu 2005 r. obliczenia efektow ekonomicznych stosowania w E.1. w pierwszym
okresie obliczeniowym projektu [...] wynikato, ze efekty ekonomiczne netto w
pierwszym okresie obliczeniowym, obliczone metodami przyblizeniowymi z
zachowaniem zasady ostroznosci wyniosty, przy zatozeniu oszczednosci pary 9
MPa, ktora ulegta redukciji, 1 864 548 zt, a przy alternatywnym zatozeniu skierowania
pary 9 MPa do TG-1,3, 2 079 576 zi.

W dniu 23 lutego 2010 r. Urzad Patentowy RP wydat decyzje o udzieleniu na

rzecz |I.1. 1 E.1. patentu na wynalazek [...] (znak decyzji: [...]).

W czerwcu 2012 r. opinie dotyczgcg sposobu wyliczenia efektéw
ekonomicznych wdrozenia wynalazku nr [...] sporzadzit dla 1.1. J.Z., ktéry po smierci
P.B. w 2008 r. wyliczat najpierw na zlecenie E.1. a nastepnie na zlecenie |.1. efekty
ekonomiczne stosowania wynalazku. J.Z. wskazat, ze uznat metodyke i sposob

wyliczenia efektow przyjety przez P.B. za wtasciwe i dokonywane przez siebie
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wyliczenia opart o te metodyke, nie wprowadzajgc do niej zmian. W ocenie J.Z.
stosowanie projektu byto m.in. Zrodtem oszczednosci energii chemicznej spalanego
paliwa w okresie grzewczym, a do efektdw ekonomicznych przynoszonych przez
projekt nalezg: dodatkowa produkcja energii elektrycznej z turbin kondensacyjnych
PT25, wzrost sprzedazy energii elektrycznej z turbiny TG-7 obarczony wzrostem
kosztéw zmiennych wytwarzania, jednakze na poziomie wynikajacym ze sprawnosci
produkcji skojarzonej w oparciu o turbine przeciwprezng oraz wzrost sprzedazy
certyfikatdw energii czerwonej proporcjonalny do wzrostu sprzedazy energii
elektrycznej zaréwno z turbiny TG-7 jak i z turbin PT25. W podsumowaniu opinii J.Z.
stwierdzit, ze efekt ekonomiczny netto wykorzystania wynalazku [...] w pierwszym

okresie obliczeniowym, tj. w sezonie grzewczym 2004/2005, wyniost 1 846 548 zi.

Z opinii sporzgdzonej przez ustanowionego w sprawie biegtego mgrainz. A.M.
wynikato natomiast, Zze stanowigce przedmiot wynalazku [...] uzyskanie
dodatkowego zrédta pary cieptowniczej (przeciwpreznej) o cisnieniu 0,12 MPa z
wymiennika cieptowniczego turbiny 9C50 (TG7) zostato zrealizowane poprzez
wyprowadzenie z ostatniego przyturbinowego wymiennika ciepta turbozespotu TG-7
przewodu pary przeciwpreznej, ktérym zostata ona doprowadzona do kolektora pary
cieptowniczej o cisnieniu 0,12 MPa. Rozwigzanie nie dotyczyto zabudowania w
turbinie cieptowniczej 9C50 produkcji [...] nowego (dodatkowego) upustu pary o
cisnieniu 0,12 MPa, a uzywane w dokumentach dotyczgcych wynalazku okreslenie
,dodatkowy upust” nie jest okreSleniem fizycznej czesci instalacji, tylko
wystepujgcym w energetyce pojeciem, okreslajgcym dodatkowg ilo$¢ pary
przeciwpreznej wyprowadzonej poza turbine. Bieglty wskazat, Zze pierwotne
potgczenie uktadowe, zgodne z patentem nr [...], bylo eksploatowane w E.1. w
sezonach grzewczych 2003/2004 i 2004/2005, a modyfikacji uktadowej dokonano w
pazdzierniku 2005 r.

Z kolei wyliczony przez ustanowionego w sprawie biegtego M.T. efekt
ekonomiczny netto wdrozenia wynalazku [...] w okresie grzewczym 2004/2005
opierat sie na zatozeniu zawartym w opracowaniu sporzgdzonym przez P.B., zgodnie
z ktérym sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej w E.1. stanowita w tym okresie
49%. Obliczony przez biegtego szacunkowy efekt ekonomiczny netto wyniost 1 837

966,29 zt. Biegly wskazat jednoczes$nie, ze przeprowadzenie doktadnego pomiaru
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efektu ekonomicznego wynikajgcego z wdrozenia wynalazku w oparciu o dostepny
materiat dowodowy nie jest mozliwe, poniewaz niewystarczajgcy jest poziom

szczegotowosci i kompletnosci dostepnych danych eksploatacyjnych.

W oparciu o te ustalenia Sad | instancji uznat, ze za wyjatkiem okresu
odsetkowego od 30 wrzesnia 2006 r. do 30 stycznia 2014 r., powodztwo zastuguje
na uwzglednienie na podstawie art. 22 p.w.p. Sad ten nie uwzglednit zarzutéw braku
legitymacji procesowej zarowno po stronie powodow jak i pozwanej spotki. W tresci
umowy o wspolnosci prawa do patentu zawartej miedzy E.1. a |.1. wskazano, ze E.1.
przystugiwa¢ bedzie 66,5% korzysci z wynalazku, a efekty ekonomiczne netto
stosowania wynalazku wyliczane beda przez E.1. Jednoczeé$nie E.1. i I.1.
zobowigzaty sie do dokonywania rozliczen wynikajgcych z wyptat wynagrodzen dla
twércow. Z kolei w zgtoszeniu projektu wynalazczego wskazano w odniesieniu do
kazdego z twércéw procentowy udziat w dokonanym projekcie wynalazczym. Z tych
postanowien umownych w zestawieniu z postanowieniami umowy o dokonanie
projektu wynalazczego, w ocenie Sadu |instancji, wynika, ze kazdy ze
wspotuprawnionych do patentu zobowigzat sie do wyptacania twércom odrebnie
wynagrodzenia w proporcji odpowiadajgcej ustalonemu w umowie udziatowi w
korzysciach z wynalazku. Podniesiony przez pozwang zarzut braku legitymaciji

biernej w sprawie nalezato w swietle tych konstatacji uzna¢ za bezzasadny.

Sad a quo podnidst rowniez, ze z uwagi na to, iz w umowie zawartej przez E.1.
z twércami wynalazku wysoko$¢ wynagrodzenia nie zostata ustalona, a ,regulaminy
obowigzujgce u zamawiajgcego”, do ktdérych odwotuje sie § 6 tej umowy, nie zostaty
opracowane, do okreslenia wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego twoércom
znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 p.w.p., co oznacza, ze kazdy z tworcéw moze
zgdac¢ od pozwanej wynagrodzenia ustalonego w stusznej proporcji do iloczynu
korzy$ci z wynalazku, stanowigcego 66,5% efektu ekonomicznego netto i swojego
udzialu w projekcie wynalazczym. Udzialy poszczegolnych twércow zostaty
natomiast okreslone w ich zgodnym oswiadczeniu zawartym w zgtoszeniu projektu
wynalazczego i, biorgc pod uwage podzielnos¢ Swiadczenia w postaci
wynagrodzenia, brak byto, w ocenie Sgdu | instancji, podstaw do uznania za zasadny
zarzutu braku legitymacji czynnej powoddéw, bedacych trzema sposrod siedmiu

tworcéw wynalazku.
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Sad a quo podkreslit takze, ze postepowanie dowodowe wykazato przy tym,
wbrew stanowisku pozwanej, ze opracowany m.in. przez powodow wynalazek [...]
(objety nastepnie patentem o numerze [...]) wykorzystywany byt w E.1. w sezonie
grzewczym 2004/2005, a modyfikacja uktadowa zmieniajgca sposéb jego dziatania
zostata dokonana w pazdzierniku 2005 r., a zatem juz po zakonczeniu okresu, za

ktory powodowie domagali sie wynagrodzenia.

Sad | instancji wskazat dalej, ze kwota oszacowanego przez biegtego dr. M.T.
efektu ekonomicznego netto wdrozenia wynalazku, przy poczynionych przez
biegtego zastrzezeniach, ze nie jest mozliwe dokonanie precyzyjnego wyliczenia
tego efektu, jest praktycznie identyczna z kwotg zawartg w opracowaniu
sporzgdzonym w lipcu 2005 r. przez mgra inz. P.B. (réznica wynosi niewiele ponad
8500 z, tj. 0,46% kwoty wyliczonej w opracowaniu z 2005 r.). W ocenie Sgdu a quo
kwota 1 846 548 zt, wskazana przez powoddw z powotaniem na opracowanie
sporzgdzone w lipcu 2005 r., a zatem bezposrednio po zakonczeniu spornego okresu
korzystania z wynalazku, i akceptowana przez poprzedniczke prawng pozwanej jest
miarodajng podstawg ustalenia wynagrodzenia przystugujgcego powodom jako

tworcom wynalazku.

Sad | instancji przyjat, ze wysoko$¢ wynagrodzenia dochodzonego przez
powodéw, stanowigca 15% korzysci ze stosowania wynalazku odniesionych przez
poprzedniczke prawng pozwanej, odpowiada ustawowej zasadzie stusznej proporcji.
Jednoczesnie pozwana nie przedstawita przekonywajgcych argumentéw, ktore
przemawiatyby za obnizeniem zgdanego przez powoddéw wynagrodzenia. Wskazana
przez powoddw proporcja wynagrodzenia do korzysci ze stosowania wynalazku
znalazta tez akceptacje w prawomocnym wyroku Sgdu Okregowego w Katowicach
w sprawie o sygn. akt | C 397/15 z powddztwa innego twércy tego samego wynalazku
(wyrok Sadu Okregowego w Katowicach z 27 stycznia 2016 r., | C 397/15; wyrok
Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., | ACa 351/16).

Majgc na uwadze przytoczone wyzej okolicznosci Sad | instancji zasgdzit na
rzecz kazdego z powodow kwote odpowiadajgcg iloczynowi kwoty 1 846 548 zi
stanowigcej korzys¢ uzyskang ze stosowania wynalazku w okresie grzewczym

2004/2005, udziatu poprzedniczki prawnej pozwanej w tej korzysci, wynoszgcego
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66,5%, stusznej proporcji w korzysci, wynoszacej 15% oraz udziatu danego powoda
w projekcie wynalazczym. Jednoczesnie Sad a quo oddalit powddztwo w zakresie
zgdania dotyczgcego zaptaty odsetek ustawowych (za opdznienie) za okres od 30
wrzesnia 2006 r. do dnia doreczenia pozwanej odpisu pozwu. W ocenie Sadu
| instancji brak byto podstaw do przyjecia, ze pozwana pozostawata w opdznieniu
w zaptacie wynagrodzenia od dnia uptywu terminu okreslonego w art. 22 ust. 3 p.w.p.
Umowa zawarta z tworcami, w tym powodami, nie okreslata bowiem wysokosci
wynagrodzenia, nie byto ono réwniez okreslone w regulaminach, do ktdérych umowa
sie odwotywata a powodowie okreslili kwotowo swoje Zzgdania dopiero w pozwie.
Odsetki ustawowe (a od dnia 1 stycznia 2016 r. - odsetki ustawowe za opdznienie)
od kwot przyznanych powodom tytutem wynagrodzenia zostaty zatem zasgdzone od

dnia nastepnego po dniu doreczenia pozwanej odpisu pozwu.

Z uwagi na to, ze powodowie ulegli jedynie co do nieznacznej czesci zgdania
odsetkowego, Sad | instancji, na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., natozyt na pozwang

obowigzek zwrotu powodom catosci kosztéw procesu.

Apelacje od wyroku Sadu | instancji wniosta pozwana, formutujgc w nigj
zarzuty: sprzecznosci istotnych ustalen Sadu | instancji z treScig zebranego
w sprawie materiatu dowodowego, naruszenia przepisow postepowania (m.in. art.
233§1wzw.zart. 278 § 1 k.p.c., art. 233 § 1 w zw. z art. 245 k.p.c.) oraz naruszenia

prawa materialnego (art. 22 ust. 2 p.w.p.).

W ocenie Sadu Il instancji apelacja pozwanej nie zastugiwata na

uwzglednienie.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosci do zawartych w apelacji zarzutéw
naruszenia prawa procesowego, Sad ad quem wskazat, ze Sad | instanc;ji prawidtowo
ocenit zebrany w sprawie materiat dowodowy oraz prawidtowo ustalit stan faktyczny,
czemu dat temu wyraz w uzasadnieniu wyroku, ktére to uzasadnienie daje podstawe
do przeprowadzenia kontroli instancyjnej wyroku Sadu a quo. Jednoczesnie jak
wskazano powyzej, Sad Il instancji przyjat za wiasne ustalenia faktyczne poczynione

przez Sad | instancji.

Sad ad quem zwrdcit uwage, ze zasadnicza czes¢ argumentacji apelacji

w ramach zarzutdw naruszenia prawa procesowego dotyczy przyczyn, z powodu
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ktorych biegty sgdowy M.T. zmienit ustalenia i wnioski swojej opinii wydanej w
sprawie, przyjmujgc dodatni efekt ekonomiczny wynalazku powoddéw (tymi
przyczynami byly zeznania powoda Z.G. oraz instrukcja [...] z 29 grudnia 2003 r.).
Argumentacja przedstawiona w tym zakresie przez pozwang, w ocenie Sadu Il

instancji, nie zastugiwata na uwzglednienie z nastepujgcych przyczyn:

W dacie przestuchania przez Sad | instancji powoddéw na rozprawie w dniu 21
listopada 2018 r. i przedstawienia wymienionej instrukcji oraz w dacie wydania
drugiej pisemnej opinii uzupetniajgcej przez biegtego M.T., w ktérej wskazat on na
dodatni efekt ekonomiczny wynalazku powodow (20 wrzesnia 2019 r.) obowigzywat
jeszcze art. 217 § 1 k.p.c. (uchylony ustawg z 4 lipca 2019 r. - o zmianie kodeksu
postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw, ktora weszta w zycie z dniem
7 listopada 2019 r. - Dz.U. poz. 1469). Przepis ten przewidywat mozliwos$é
przytaczania okolicznosci i dowodow az do zamkniecia rozprawy. Sad Il instancji
zwrocit w tym kontekscie uwage, ze potrzeba powotania sie na instrukcje [...] pojawita
sie na tym etapie postepowania dlatego, ze biegty M.T. jest specjalistg z zakresu
ekonomii a nie energetyki, podczas gdy eksperci, ktdérych opracowania byty brane
pod uwage wczesniej, byli specjalistami z zakresu energetyki (P.B., J.Z., A.M.). W tej
sprawie kluczowe znaczenie ma ekspertyza P.B., ktéry dokonywat odpowiednich
pomiaréw bezposrednio po okresie grzewczym 2004/2005, ktérego dotyczy
roszczenie powoddw, i na tych pomiarach, w tym na parametrach dotyczgcych
cisnienia w kolektorze, opierat sie J.Z. wydajgc opinie na zlecenie poprzedniczki
prawnej pozwanej oraz w sprawie niniejszej biegli sgdowi A.M. i ostatecznie, w
drugiej i nastepnych opiniach, biegly M.T.. Ponadto podkreslono, ze J.Z.,
przestuchany w charakterze sSwiadka, potwierdzit takze poprawno$é danych
przyjetych za wyliczenie dodatniego efektu ekonomicznego przez P.B. za wskazany

wyzej okres grzewczy.

Sad Il instancji wskazat rowniez, ze zarzuty apelacji pozwanej dotyczgce
poznego ujawnienia instrukcji [...] sg o tyle niezasadne ze, nawigzujgc do
stwierdzenia biegtego M.T. zawartego juz w jego pierwszej pisemnej opinii wydanej
w tej sprawie, zgodnie z ktorym dokfadny pomiar efektu ekonomicznego w oparciu o
materiat znajdujgcy sie w aktach jest niemozliwy z powodu braku pomiaréw, nalezy

uznag, iz to na stronie pozwanej spoczywat ciezar dowodowy w tym zakresie (art. 6
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k.c.). Sad ad quem stangt na stanowisku, ze obowigzek zabezpieczenia
dokumentacji oraz danych i pomiaréw stuzgcych ustaleniu efektow ekonomicznych
stosowania wynalazku opracowanego przez powoddéw obcigzat poprzedniczke
prawng pozwanej i samg pozwang, ktéra nie moze wywodzi¢ korzystnych dla siebie
skutkow prawnych z braku tych pomiaréw iinnych danych lub dokumentacji
zrodtowe;j.

Sad Il instancji wskazat ponadto, ze przywotana wyzej instrukcja zostata
wykorzystana jako gtowny argument apelacji zmierzajgcy do podwazenia znaczenia
wynalazku, czy wrecz zakwestionowania autorstwa powodow tego rozwigzania,
ktére przyniosto pozytywny efekt ekonomiczny. Instrukcja ta byta dokumentem
przygotowanym przez wspoéttworce wynalazku, stuzgcym i utatwiajgcym wdrozenie
rozwigzania objetego wynalazkiem powoddw w pierwszym okresie jego stosowania.
Wskazuje na to data powstania tej instrukcji i jej tre$é. Zawierata takze wartos¢
ci$nienia w urzgdzeniu, ktore brane byto pod uwage przez ekspertow oceniajgcych
efekty ekonomiczne wynalazku na zlecenie E.1., ale juz w oparciu o niezalezne
pomiary jednego z nich — P.B.. Dlatego tez pomiary te przyjete nastepnie przez J.Z.
oraz przez biegtego A.M. iostatecznie biegtego M.T. powinny by¢ podstawa
wyliczenia efektu ekonomicznego, ktérego wysokos¢ ma znaczenie dla okreslenia

wysokosci wynagrodzenia naleznego powodom.

W ocenie Sadu Il instancji nie zastugiwaty rowniez na uwzglednienie zarzuty

naruszenia prawa materialnego.

W tym kontekscie wskazano, ze w umowie zawartej przez E.1. z twoércami
wynalazku wysokos$¢ nie zostata ustalona wysokos¢ wynagrodzenia a ,regulaminy
obowigzujgce u zamawiajgcego”, do ktérych odwotuje sie § 6 umowy, nie zostaty
opracowane. W konsekwencji do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
autorom wynalazku znajduje zastosowanie art. 22 ust. 2 p.w.p., co oznacza, ze kazdy
z tworcéw moze zgdac od pozwanej wynagrodzenia ustalonego w stusznej proporcji
do iloczynu korzysci z wynalazku, stanowigcego 66,5% efektu ekonomicznego netto
i swojego udziatu w projekcie wynalazczym. Udziaty poszczegdlnych tworcéw zostaty
okreslone w ich zgodnym o$wiadczeniu zawartym w zgtoszeniu projektu

wynalazczego.
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Sad Il instanciji, w slad za Sgdem a quo, przyjat, ze postepowanie dowodowe
wykazato, iz opracowany m.in. przez powodow wynalazek wykorzystywany bytw E.1.
w sezonie grzewczym 2004/2005 a modyfikacja uktadowa zmieniajgca sposob jego
dziatania zostata dokonana w pazdzierniku 2005 r., a zatem juz po zakonczeniu
okresu, za ktory powodowie domagajg sie wynagrodzenia. Rowniez instrukcja [...] z
29 grudnia 2003 r., wbrew argumentom podnoszonym w apelacji, nie byta
rozwigzaniem technicznym stanowigcym modyfikacje wynalazku powoddw, co
miatoby prowadzi¢, zdaniem pozwanej, do przyjecia braku podstaw do wyptaty
wynagrodzenia powodom. Swiadczy o tym w szczegdlnosci data powstania tej

instrukcji.

Ponadto, Sad Il instancji przyjat, ze Sad a quo prawidtowo uznat, ze wysokosc¢
wynagrodzenia dochodzonego przez powodéw, stanowigca 15% korzysci ze
stosowania wynalazku odniesionych przez poprzedniczke prawng pozwanej,
odpowiada ustawowej zasadzie stusznej proporcji. Podniesiono, ze pozwana nie
przedstawita w apelacji przekonywajgcych argumentéw, ktére przemawiatyby za
obnizeniem zgdanego przez powodow wynagrodzenia, a tym bardziej za brakiem

podstaw do jego przyznania.

Skarge kasacyjng od wyroku Sadu |l instancji wniosta pozwana, zaskarzajgc
go w catosci i formutujgc w skardze zarzuty naruszenia prawa materialnego (art. 22
ust. 1 wzw. z art. 22 ust. 2w zw. z art. 24 p.w.p.; art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1
p.w.p.; art. 22 ust. 2 pw.p. w zw. z art. 6 k.c.) oraz naruszenia przepiséw
postepowania (art. 382 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c.; art. 278 § 1 w zw. z art. 286 k.p.c.;
art. 3271 § 1 pkt 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.). W oparciu o sformutowane w skardze
kasacyjnej zarzuty pozwana wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad Apelacyjny
w Katowicach oraz o zasgdzenie od powoddédw na rzecz pozwanej kosztow
postepowania oraz kosztow postepowania przed Sgdem Najwyzszym, w tym
kosztow zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych.

Powdd Z.G. ztozyt odpowiedZz na skarge kasacyjng, w ktérej wniost o
oddalenie skargi oraz o zasgdzenie od pozwanej na swojg rzecz kosztéw zastepstwa

procesowego w postepowaniu kasacyjnym.
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Sad Najwyzszy zwazylt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci nalezy odnies¢ sie do zawartych w skardze kasacyjnej

zarzutéw naruszenia przez Sad ad quem prawa procesowego.

Po pierwsze, pozwana zarzucita wyrokowi Sgdu Apelacyjnego w Katowicach

z 21 grudnia 2021 r. naruszenie art. 382 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c.

Zarzut ten opierat sie na wskazaniu, ze Sad Il instancji nie dokonat oceny
prawnej materiatu dowodowego zgromadzonego przed Sgdem pierwszej instanciji,
tresci i znaczenia dla sprawy opinii biegtego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinii gtdwnej)
oraz jego pierwszej opinii uzupetniajgcej z 15 maja 2018 r., ktére wykazywaty strate
po stronie pozwanej ze stosowania na turbozespotach znajdujgcych sie w Zaktadzie
[...] rozwigzania technicznego bedgcego przedmiotem wynalazku zgtoszonego pod
numerem [...] (patent nr [...]) wynoszacg (minus) 205 143,34 zt (to jest ujemny efekt
ekonomiczny), a takze tgcznej oceny prawnej tresci opinii biegtego M.T. z 15 grudnia
2017 r. (opinii gtbwnej) oraz jego pierwszej opinii uzupetniajgcej z 15 maja 2018 r.,
ktére wykazywaty strate po stronie pozwanej wraz z opinig uzupetniajgcg tego
biegtego z dnia 20 wrzesnia 2019 r. i stanowiskiem pisemnym tego biegtego z dnia
4 sierpnia 2020 r.

W ocenie pozwanej odniesienie sie przez Sad Il instancji do tresci i znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy opinii biegtego M.T. z 15 grudnia 2017 r. oraz jego
pierwszej opinii uzupetniajgcej z 15 maja 2018 r., ktore wykazywaty po stronie
pozwanej strate, a takze tresci i znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy opinii biegtego
M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinia gtbwna) oraz jego pierwszej opinii uzupetniajgcej z
15 maja 2018 r., ktdre wykazywaty po stronie pozwanej strate ze stosowania na
turbozespotach znajdujgcych sie w Zakfadzie [...] rozwigzania technicznego
bedgcego przedmiotem wynalazku zgtoszonego pod numerem [...] (patent nr [...])
wynoszacg-(minus) 205 143,34 zt (ujemny efekt ekonomiczny), tgcznej oceny
prawnej tresci opinii biegtego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinia gtéwna) oraz jego
pierwszej opinii uzupetniajgcej z dnia 15 maja 2018 r., wraz z opinig uzupetniajgca
tego biegtego z dnia 20 wrzesnia 2019 r. i stanowiskiem pisemnym tego biegtego
zdnia 4 sierpnia 2020 r. doprowadzitoby do wyprowadzenia z tego materiatu

dowodowego przez Sad drugiej instancji oceny prawnej, ze dochodzone od pozwane;j
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przez powoddw wynagrodzenie przewidziane w art. 22 ust. 2 p.w.p. jest im albo
nienalezne albo powinno podlega¢ stosownemu obnizeniu w drodze dalszego

stosowania normy materialnoprawnej art. 22 ust. 2 p.w.p.

Zarzut ten uzupetnia kolejny, tj. naruszenia art. 3271 § 1 pkt 1 w zw. z art. 391
§ 1 k.p.c. poprzez sformutowanie uzasadnienia wyroku w sposob uniemozliwiajgcy
dokonanie jego kontroli instancyjnej w postepowaniu kasacyjnym poprzez brak
wskazania przez Sad drugiej instancji w podstawie faktycznej rozstrzygniecia
wszystkich opinii biegtego M.T., a takze brak wskazania przez Sad drugiej instanc;ji
w podstawie prawnej rozstrzygniecia, dlaczego Sad drugiej instancji odmdéwit mocy
dowodowej opinii gtdwnej M.T. z 15 grudnia 2017 r. oraz pierwszej opinii
uzupetniajgcej tego biegtego z 15 maja 2018 r. zas nadat moc dowodowg drugiej jego
opinii uzupetniajgcej z 20 wrzenia 2017 r. oraz stanowisku pisemnemu biegtego M.T.

z 4 sierpnia 2020 r.

Wskazany problem dotyczy wykazania w opinii biegtych tzw. dodatniego
efektu ekonomicznego wynalazku powoddéw, ktory z kolei byt podstawg
rozstrzygniecia o wysokosci wynagrodzenia przyznanego tworcom wynalazku
z uwzglednieniem kryteriow wskazanych w art. 22 ust. 2 p.w.p., tj. w szczegolnosci

stusznej proporcji wysokosci wynagrodzenia do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, ze Sad Apelacyjny w uzasadnieniu
wyroku dokonat oceny opinii M.T., odnoszgc sie do zarzutdéw apelacji i wskazujac, ze
biegty w pierwszej pisemnej jego opinii wydanej w tej sprawie stwierdzit, iz doktadny
pomiar efektu ekonomicznego w oparciu o materiaty dowodowe w aktach jest
niemozliwy z powodu braku pomiaréw. Sad wskazat, ze biegty M.T. jest specjalistg z
zakresu ekonomii a nie energetyki, podczas gdy inni eksperci, ktérych opracowania

byty brane pod uwage wczesniej, byli specjalistami z zakresu energetyki.

Ponadto Sad Apelacyjny wskazat, ze kluczowe znaczenia dla oceny miata
ekspertyza P.B., ktéry dokonywat odpowiednich pomiarow bezposrednio po okresie
grzewczym 2004/2005, ktérego dotyczyto roszczenie powoddw, i na tych pomiarach,
w tym na parametrach dotyczgcych cisnienia w kolektorze, opierat sie biegty J.Z.
wydajac opinie na zlecenie poprzedniczki prawnej pozwanej (wykorzystanej

wprawdzie w innej sprawie, ale dotyczgcg tego samego wynalazku) oraz w
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rozpoznawanej sprawie biegli sgdowi A.M. i ostatecznie, w drugiej i nastepnych
opiniach, bieglty M.T. Nalezy przy tym nadmienic, ze postanowieniem z 14 stycznia
2019 r. Sad Okregowy w Katowicach dopuscit dowdd z pisemnej uzupetniajgcej opinii
wskazanego biegtego na okolicznos¢ obliczenia efektu ekonomicznego ze
stosowania przedmiotowego wynalazku w oparciu o dane zawarte w instrukcji z 29
grudnia 2003 r. (k. 918). Biegty w opinii uzupetniajgcej z 20 wrzesnia 2019 r.
skorygowat wczesniejsze obliczenia z uwagi na — jak wskazat — ,nowe z punktu
widzenia autora opinii okolicznosci”, tj. w szczegdélnosci zatgczonej dokumentacji w
postaci wskazanej instrukcji (k. 965v) iwskazujgc skorygowane dane efektu
ekonomicznego. Z kolei w opinii uzupetniajgcej z 4 sierpnia 2020 r. biegty M.T. efekt
ekonomiczny oszacowat netto na kwote 1837 966,39 zt (k. 1081), zas rdznica
miedzy pierwszg opinig a opinig uzupetniajgcg zostata przez biegtego szczegotowo
wyjasniona na rozprawie 4 sierpnia 2020 r. (transkrypcja protokotu — k. 1096v-1099v
akt sprawy o sygnaturze Il C 878/13). Wskazat, Ze w pierwotnej opinii zostata przyjeta
zdecydowanie wieksza wartos¢ cisnienia przyjeta wytgcznie na podstawie opisu
patentowego niz ta, ktéra wynikata nastepnie z uwzglednienia instrukcji oraz
zawartego w niej schematu technicznego obejmujgcego funkcjonowanie regulatoréw
cisnienia umozliwiajgcych sterowanie urzgdzeniem celem jego optymalizacji (k.
1097). W ocenie biegtego te szczegdtowe rozwigzania mogg miec istotny wptyw na

funkcjonalnos¢ wynalazku.

Ocena dokonana przez Sad, co podkreslono w uzasadnieniu wyroku, zostata
dokonana na podstawie catoksztattu zgromadzonego materiatu dowodowego
i z uwzglednieniem obowigzujgcego wowczas art. 217 § 1 k.p.c., ktéry przewidywat
mozliwos¢ przytaczania okolicznosci i dowodow az do zamkniecia rozprawy.
Jakkolwiek ocena ta moze by¢ uznana za budzgcg niedosyt w zakresie opisu
w motywach wyroku relacji miedzy poszczegdlnymi opiniami powotanego biegtego,
nie zmienia to jednak wniosku, iz skarzgca, formutujgc powyzsze zarzuty, w istocie
kwestionuje dokonang przez Sad drugiej instancji ocene dowoddw, co zgodnie z art.
3983 § 3 k.p.c. uchyla sie spod kontroli kasacyjnej. Tymczasem zgodnie z art. 3983 §
3 k.p.c. oraz art. 3983 § 2 k.p.c., podstawg skargi kasacyjnej nie mogg by¢ zarzuty
dotyczagce ustalania faktow lub oceny dowoddéw, a Sgd Najwyzszy zwigzany jest

ustaleniami faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia.
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Wskazana kompetencja sgdu wchodzi w zakres swobody oceny dowodow
i nie podlega kontroli kasacyjnej. Kontrola taka bytaby mozliwa tylko w razie
naruszenia zasad legalnosci przeprowadzania dowodow, co miatoby miejsce np.
gdyby przy ocenie kwestii wymagajgcych wiadomosci specjalnych w miejsce opinii
biegtego sgd wprowadzit wkasng ocene (zob. wyroki SN: z 19 grudnia 1990 r., | PR
148/90; z 12 lutego 2015 r., IV CSK 275/14; z 18 kwietnia 2018 r., IV CSK 197/17;
z 24 stycznia 2020 r., Il CSK 264/17; z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21) albo, gdyby
sad postuzyt sie innymi niz opinia biegtego srodkami dowodowymi dla wykazania

takich kwestii.

Opinia biegtego podlega zatem co do zasady ocenie sadu, tak jak kazdy inny
dowdd, stosownie do regut okreslonych w art. 233 § 1 k.p.c. i w ramach tej oceny sgd
ustosunkowuje sie do mocy przekonujgcej rozumowania biegtego i logicznej
poprawnosci wyciggnietych przez niego wnioskéw (wyrok SN z 21 marca 2019 r.,
Il CSK 62/18; postanowienia SN: z 29 kwietnia 2022 r., | CSK 231/22; z 5 czerwca
2024 r., | PSK 131/23). Ocena sgdu odnosi¢ sie powinna zarowno co do jej
zupetnosci i zgodnosci z wymaganiami formalnymi, jak i co do jej roli przekonujgce.
Sad moze, jezeli w Swietle ztozonej opinii lub pozostatego materiatu dowodowego
nasung sie watpliwosci co do trafnosci ekspertyzy, zasiegngc¢ opinii innego biegtego.
W ostatecznos$ci to sgd dokonuje oceny zgromadzonych opinii, podobnie jak innych
dowodow, zas w razie sprzecznosci przeprowadzonych w sprawie opinii biegtych
decyduje, na podstawie ktdrej z nich poczyni ostatecznie ustalenia faktyczne, majgc
na wzgledzie catoksztalt zgromadzonego w sprawie materiatu (wyrok SN z 13 maja
2021 r., V CSKP 101/21).

Tym samym nalezato uznaC zarzuty pozwanej w tym zakresie za

nieuzasadnione.

Dodac¢ nalezy réwniez, ze w Swietle dotychczasowego orzecznictwa Sadu
Najwyzszego naruszenie art. 382 k.p.c. moze wyjgtkowo stanowi¢ skuteczny zarzut
skargi kasacyjnej, jezeli skarzagcy wykaze, iz sad drugiej instancji w istocie pominat
czesc ,zebranego materiatu”, co nie moze by¢ utozsamiane z jego btedng oceng
(zob. np. wyrok Sadu Najwyzszego z 31 sierpnia 2018 r.,I CSK 556/17;
postanowienia SN z 6 stycznia 1999 r., Il CKN 100/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 146;
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z 7 lipca 1999 r., | CKN 504/99, OSNC 2000, nr 1, poz. 17). W okolicznosciach
sprawy wplyw ten jednak nie zostat wykazany, w szczegdlnosci skarzgca nie
sprecyzowata, w sposob poddajgcy sie ocenie, na czym polegaty zarzucane
sprzecznos$ci. Sama skarzgca wskazuje, ze biegty M.T. sporzgdzit trzy opinie (w tym
dwie uzupetniajgce) oraz stanowisko pisemne z dnia 4 sierpnia 2020 r., z ktérych
dwie pierwsze wykazywaty, ze roszczenie powodow jest niezasadne, a stosowanie
wynalazku przyniosto pozwanej strate o wielkosci blisko dwukrotnosci roszczenia
powoddéw, natomiast dwie ostatnie wykazywaty, ze powodom nalezy sie dochodzone
przez nich wynagrodzenie przy stosowaniu wynalazku zgodnie z instrukcjg
prowadzenia turbogeneratora TG-7. Nalezy przy tym przypomniec¢, ze uzasadniong
podstawe skargi kasacyjnej stanowi naruszenie przepisOw postepowania, jezeli
uchybienie to mogto mie¢ istotny wptyw na wynik sprawy (art. 3982 § 1 pkt 2 k.p.c.).
Zatem istnieje nie tylko koniecznos¢ stwierdzenia uchybienia, lecz rowniez
potwierdzenie mozliwosci zaistnienia istothnego wptywu uchybienia na rozstrzygniecie
(postanowienie SN z 24 maja 2019 r., | CSK 223/18). Skarzgca nie wykazata, ze
zarzucane naruszenie mogto mieC wptyw i to istotny na wynik sprawy w
rozumieniu art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. Nie mozna bowiem zgodzi¢ sie z tezg, ze
podstawg rozstrzygniecia byly wytgcznie opinie wskazanego biegtego,

w szczegolnosci te, ktore nie uwzgledniaty stosowania instrukcji prowadzenia TG-7.

Ponadto skarzgca zarzucita wyrokowi Sgdu Apelacyjnego naruszenie art. 278
§ 1 wzw. z art. 286 k.p.c.

W ocenie skarzgcej, Sad drugiej instancji przyjat, ze podstawg rozstrzygniecia
w sprawie mogta by¢ opinia biegtego A.M. z 19 lutego 2016 r., uzupetniona 27 lipca
2016 r., mimo Ze opinia ta nigdy nie zostata ukonczona z uwagi na trwate pogorszenie
stanu zdrowia tego biegtego i brak mozliwosci wypetniania przez niego dalej funkciji
biegtego, zas biegty ten nie uzupetnit nigdy swojej opinii uzupetniajgcej z 27 lipca 2016
r. o ustosunkowanie sie¢ do zarzutdbw pozwanej ztozonych pismem z dnia 17
pazdziernika 2016 r., a zatem poprzez przyjecie przez Sad drugiej instancji, ze
nieukonczona opinia biegtego moze stanowi¢ dowod w sprawie na gruncie art. 278 §
1 k.p.c. Zdaniem skarzgcej Sad drugiej instancji nie byt uprawniony do arbitralnego i
wybidrczego ustalania, ktére elementy opinii biegtego A.M. przyjmuje jako podstawe

rozstrzygniecia w sprawie, a ktorych elementéw tej opinii nie przyjmuje jako podstawy
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rozstrzygniecia w sprawie, a opinia ta nie wypetniata przestanek opinii biegtego,

o ktérej mowa w art. 278 k.p.c.

Z akt sprawy wynika, ze Sgdowi | instancji zostato przedtozone zaswiadczenie
lekarskie o hospitalizacji biegtego. Nastepnie zarzgdzeniem z 1 lutego 2017 r.
wezwano ponownie biegtego M. do ztozenia o$wiadczenia czy zachodzg przestanki
do jego wytgczenia nie z przyczyn zdrowotnych (k. 674), jednak pismo skierowane
do biegtego zawierato wezwanie do ztozenia oSwiadczenia czy zachodzg przestanki
do jego wytgczenia z przyczyn zdrowotnych (k. 678). Biegty w odpowiedzi wskazat,
ze przebywa na zwolnieniu lekarskim, a wobec trwajgcej choroby zachodzag
przestanki do jego wytgczenia z obowigzkéw biegtego w sprawie z przyczyn
zdrowotnych (k. 679). Kolejne wezwanie przestane biegtemu nie zawierato juz btedu
co do przestanek wytgczenia (k. 686). W odpowiedzi pismem z 4 kwietnia 2017 r.
biegty wskazat, ze nie podziela tez wniosku o wytgczenie go z powodu braku
bezstronnosci, podtrzymat jednoczesnie wniosek o wytgczenie z przyczyn
zdrowotnych z uwagi na trwajgcg rehabilitacje (k. 657). Postanowieniem z 18

kwietnia 2017 r. Sad Okregowy oddalit wniosek o wytgczenie biegtego.

W zwigzku z tak sformutowanym zarzutem skarzgcej, poza wskazanymi
powyzej zasadami dotyczgcymi oceny opinii biegtych, nalezy takze przypomnie¢, ze
art. 286 k.p.c. nie naklada na Sad obowigzku zlecenia biegtemu uzupetnienia opinii
badz dopuszczenia dowodu z dodatkowych opinii w kazdym wypadku. Zgodnie z tym
przepisem sgd moze zazgda¢ ustnego lub pisemnego uzupetnienia opinii, jak
rébwniez jej wyjasnienia, a takze dodatkowej opinii od tych samych lub innych
biegtych. Nie mozna traci¢ z pola widzenia faktu, iz, jak wskazat Sad Il instancji,
przestankg i podstawg wyliczenia efektu ekonomicznego byty pomiary przyjete w tej
sprawie nie tylko przez biegtego A.M., ale takze przez J.Z. oraz ostatecznie biegtego
M.T. Tym samym okoliczno$¢, ze biegly A.M. z przyczyn zdrowotnych nie uzupetnit
swojej opinii uzupetniajgcej z dnia 27 lipca 2016 r. nie moze prowadzi¢ do wniosku o
arbitralnosci oceny dokonanej przez Sad ad quem, skoro nie byta to jedyna, a takze

rozstrzygajgca opinia poddana ocenie w rozpoznawanej sprawie.

Podjecie przez Sad — samodzielnie lub w nastepstwie zarzutu strony — wiedzy

o tym, ze materiat Zrédtowy stanowigcy podstawe opinii byt niekompletny i ze brak
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ten mogt mieé znaczenie dla jej mocy dowodowej, obliguje sgd do podjecia czynnosci
majgcych na celu usuniecie tego braku. Polega¢ to moze na zgdaniu ustnych
wyjasnien lub sporzagdzenia dodatkowej opinii przez tego samego albo innego
biegtego lub instytut (art. 286 i art. 290 § 1 k.p.c., zob. wyrok SN z 4 grudnia 2015 r.,
| CSK 967/14). W przypadku powotania sie na uchybienie art. 286 i art. 278 § 1 k.p.c.
opisane w tych przepisach kompetencje sadu wzgledem dowodu z opinii biegtego
majg charakter fakultatywny (,sad moze”). Oznacza to, ze w kazdej sprawie sad bada
indywidualnie czy powinien kontynuowaé postepowanie dowodowe (postanowienie
SN z dnia 19 maja 2022 r., | USK 441/21). Potrzeba wydania opinii dodatkowej moze
wystgpic w szczegolnosci w sytuacji, gdy ztozona opinia jest niejasna,
niejednoznaczna, wewnetrznie sprzeczna lub jej uzasadnienie nie pozwala na
przesledzenie toku rozumowania biegtego, a takze, gdy jest sprzeczna z innymi
dowodami (M. tochowski (w:) T. Szancito (red.), Kodeks postepowania cywilnego.
Komentarz. Art. 1-45876. Tom I, Warszawa 2023, uwagi do art. 286, s. 1266 i n,;
5 czerwca 2024 r., | PSK 131/23). Ocena tego, czy zachodzi potrzeba uzupetnienia
opinii, jej wyjasnienia lub tez zasiegniecia opinii kolejnego biegtego, zawsze jednak
stanowi uprawnienie Sadu, ktdry moze uznac, ze nie jest to niezbedne (wyrok SN
z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21). W tym przypadku rowniez sfera uprawnien
jurysdykcyjnych Sgdu nie moze by¢ przedmiotem zarzutéw kasacyjnych (zob. np.
wyrok SN z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21). W tym zakresie czynnosci skarzgcego
nalezy oceni¢ jako sprowadzajgce sie w istocie do polemiki z dokonang przez Sad

drugiej instancji oceng dowodow.

Nie zastugiwaty ponadto na uwzglednienie rowniez zarzuty naruszenia prawa
materialnego. Dotyczy to w pierwszej kolejnosci zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1
w zw. art. 22 ust. 2 w zw. z art. 24 p.w.p. polegajgcego na ich btednej wyktadni,

a w konsekwencji ich niewlasciwego zastosowania.
Sad Najwyzszy nie podziela pogladu skarzacej, ktéry w istocie sprowadza sie
do tezy, iz instrukcja prowadzenia turbogeneratora TG-7 ([...]) z 29 grudnia 2003 r.

stanowi ,modyfikacje” wynalazku zgtoszonego pod numerem [...] (patent nr [...]).

W niniejszej sprawie podstawg dochodzenia przez powodéw od pozwanego

wynagrodzenia za korzystanie w odniesieniu do turbozespotéw znajdujgcych sie
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w Zaktadzie [...] byto wbrew twierdzeniu skarzgcej rozwigzanie techniczne objete
wynalazkiem zgtoszonym pod numerem [...] (patent nr [...]). Przypomnie¢ nalezy, ze
Urzad Patentowy RP wydat w dniu 23 lutego 2010 r. decyzje o udzieleniu na rzecz
[.1. i E.1. patentu na wynalazek [...]. W dokumencie patentowym wskazano, ze
patent trwa od 31 maja 2005 r. (decyzja Urzedu Patentowego RP z 23 lutego 2010 r.,
k. 23, dokument patentowy - patent nr [...], k. 25).

Po pierwsze, nie zostato wykazane, jakoby instrukcja miata zmienia¢ opis
patentowy wynalazku. Opis stanowi rodzaj dokumentacji technicznej dotyczgcej
przedstawienia rozwigzania technicznego (L. Zelechowski, Wyfgczenie
autorskoprawnej ochrony opisow patentowych i ochronnych na tle zagadnienia
kumulacji praw wtasnosci intelektualnej, ZNUJ PPWI 2022, z. 4, s. 5-36). Obejmuje
zatem wskazanie cech technicznych wynalazku i powinien ujawniaC istote

wynalazku.

Wynalazek jako objety patentem uznany zostat za spetniajgcy przestanki
zdolnosci patentowej i kwestia ta nie podlegac ocenie. Jakkolwiek ustawodawca nie
sformutowat definicji wynalazku, to jednak w art. 24 p.w.p. wskazat przestanki
zdolnosci patentowej zgtaszanego rozwigzania odwotujgc sie do przymiotu jego
nowosci w danej dziedzinie techniki, poziomu wynalazczego (nieoczywistosci
rozwigzania) i mozliwosci przemystowego stosowania. Wynalazek uwaza sie za
nowy, jesli nie jest on czescig stanu techniki. Stan techniki obejmuje wszystko, co
przed datg, wedtug ktorej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato
udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnej lub ustnego opisu,
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb (art. 25 § 112 p.w.p.).
Wynalazek uwaza sie za posiadajgcy poziom wynalazczy, jezeli nie wynika on
w sposob oczywisty ze stanu techniki. Nawet znawca w danej dziedzinie nie moze
dla oceny istnienia tej przestanki méc odtworzy¢ wynalazku bez dokonan twoérczych,
w sposob zawodowo rutynowy dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania (art. 26 §
1 p.w.p.). Wreszcie, wynalazek uwazany jest za nadajagcy sie do przemystowego
stosowania, jezeli = wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany  wytwor  lub
wykorzystany sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci

przemystowej (art. 27 p.w.p.). Wynalazek musi mie¢ charakter techniczny, a zatem
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musi dotyczy¢ problemu technicznego i wnosi¢ wktad techniczny do okreslonej

dziedziny techniki.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.w.p., jezeli strony nie umowity sie inaczej, tworca
wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez
przedsiebiorce, gdy prawo korzystania z niego bgdz prawo do uzyskania patentu
przystuguje przedsiebiorcy na podstawie art. 11 ust. 3i 5 lub art. 21 ustawy. W swietle
powotanego przepisu przestankg przyznania wynagrodzenia jest korzystanie przez
przedsiebiorce z wynalazku. Z kolei ust. 2 art. 22 okresla sposéb ustalenia wysokosci
naleznego wynagrodzenia w przypadku braku stosownego uzgodnienia przez strony.
W tym przypadku dopiero dochodzi¢ moze do oceny relewancji samego sposobu
korzystania z uwzglednieniem uzyskiwanych przez przedsiebiorce korzysci. Korzysci
stanowig podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia, ktére powinno pozostawac

w stosunku do nich w ,stusznej proporciji”.

Nie wykazano, jakoby instrukcja prowadzenia turbogeneratora TG-7 dotyczyta
istoty samego wynalazku w tym sensie, iz bez instrukcji wynalazek nie spetniatby
powyzszych przestanek. Nawet przy zatozeniu, ze dopiero stosowanie wynalazku na
podstawie opisu i wskazan zawartych w przedmiotowej instrukcji mogto doprowadzic
do uzyskania odpowiednich korzysci, ktore z kolei byly podstawg ustalenia
wynagrodzenia na podstawie art. 22 p.w.p., nie budzi watpliwosci, ze to stosowanie
wynalazku, a nie samej instrukcji w oderwaniu od niego, do ich uzyskania prowadzito.
Wynalazek zatem byt wykorzystywany i — co byto przedmiotem ustalen dowodowych
w postepowaniu przed Sgdami w niniejszej sprawie —przynosit stosowne korzysci
z uwzglednieniem sposobu korzystania z niego, ktory byt wskazany w przedmiotowej
instrukcji. Juz sama ta okolicznosc¢ stanowita wystarczajgcg podstawe do przyznania
twércom wynalazku stosownego wynagrodzenia zgodnie z art. 22 ust. 2 p.w.p.
Instrukcja, na ktérg powotuje sie strona skarzgca, stanowi dokument stuzgcy
i utatwiajgcy wdrozenie rozwigzania objetego wynalazkiem powoddéw w pierwszym
okresie jego stosowania. Instrukcja moze by¢ bardziej szczegétowym dokumentem
odnoszgcym sie do opisu sposobu korzystania z wynalazku i jako taki
w szczegolnosci by¢ skierowanym do uzytkownika koncowego, ale nie musi znalez¢é
sie w opisie patentowym. Jak wskazat Sad Apelacyjny, w rozpoznawanej sprawie

instrukcja prowadzenia turbogeneratora TG-7 obejmowata uruchomienie upustu,
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regulacje cisnienia i przeptywu pary w upuscie, prace z upustem, teoretyczne
obcigzenia upustu, wartos¢ cisnienia w urzgdzeniu. Sama instrukcja byta
dokumentem pozwalajgcym na odpowiedni sposob eksploatacji wynalazku, nie
bedgc samodzielnym rozwigzaniem technicznym, to jest takim, ktére do wskazanych

korzy$ci mogtoby prowadzi¢ bez korzystania z wynalazku.

Watpliwosci i kluczowy problem w niniejszej sprawie dotyczy nie tego, czy
wynalazek byt stosowany, lecz tego, jakie korzystanie z niego przynosito korzysci,
a w konsekwencji jakiej wysokosci wynagrodzenie z tego tytutu nalezne byto jego
tworcom. Odmowa przyznania twércom odpowiedniego wynagrodzenia na
podstawie art. 22 p.w.p. bytaby uzasadniona wéwczas, gdyby nie stosowano tego
wynalazku albo nie wykazano w toku postepowania korzysci ptyngcych z jego

zastosowania.

Nie zastugiwat na uwzglednienie drugi zarzut naruszenia prawa materialnego
tj. naruszenia art. 22 ust. 2 w zw. art. 22 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 6 k.c. polegajacy
na ich btednej wykfadni. Zarzut ten sprowadzat sie do wskazania, ze twodrca
wynalazku dochodzgcy wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiebiorce z tego
wynalazku musi wykaza¢ wysokos¢ tego wynagrodzenia, tj. ciezar dowodu w tym

zakresie spoczywa na tworcy wynalazku.

Zgodnie z powotywanym juz wczesniej ust. 2 art. 22 p.w.p., jezeli strony nie
uzgodnity wysokosci wynagrodzenia naleznego twércy wynalazku, wynagrodzenie to
ustala sie w stusznej proporcji do korzysci przedsiebiorcy z tego wynalazku,
z uwzglednieniem  okolicznosci, w jakich  wynalazek zostat dokonany,
a w szczegolnosci zakresu udzielonej tworcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz
zakresu obowigzkéw pracowniczych twércy w zwigzku z dokonaniem wynalazku. Art.
22 ust. 3 p.w.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawg z dnia 24 lipca
2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1266) stanowit, ze w braku odmiennych postanowiern umownych
wynagrodzenie wyptaca sie w catosci, najpozniej w ciggu dwoch miesiecy po uptywie
roku od dnia uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego, lub w czesciach, w ciggu dwoch miesiecy po uptywie kazdego

roku od uzyskania tych korzysci, jednak nie dtuzej niz przez 5 lat.
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W niniejszej sprawie, jak wynika z ustalen Sadow meriti, w umowie
o0 wspolnosci prawa do patentu zawartej miedzy E.1. a |.1. wskazano, ze E.1.
przystugiwa¢ bedzie 66,5% korzysci z wynalazku, a efekty ekonomiczne netto
stosowania wynalazku wyliczane bedg przez E.1. (§ 6 ust. 1 umowy, k. 16 v.). E.1. i
I.1. zobowigzaty sie do dokonywania rozliczerh wynikajgcych z wyptat wynagrodzen
dla tworcow jak w § 6 ust. 1 umowy. Z kolei w zgtoszeniu projektu wynalazczego
wskazano w odniesieniu do kazdego z tworcow procentowy udziat w dokonanym
projekcie wynalazczym. Zatem, co wynika juz z ustalen Sadu | instancji, kazdy ze
wspotuprawnionych do patentu zobowigzat sie do wyptacania twércom odrebnie
wynagrodzenia w proporcji odpowiadajgcej ustalonemu w umowie udziatowi w
korzysciach z wynalazku, natomiast w umowie zawartej przez E.1. z tworcami
wynalazku wysokos¢ wynagrodzenia nie zostata ustalona, a ,regulaminy
obowigzujgce u zamawiajgcego”, do ktorych odwotuje sie § 6 umowy, nie zostaty
opracowane. Udziaty tworcow zostaty okreslone w ich zgodnym oswiadczeniu

zawartym w zgtoszeniu projektu wynalazczego.

W Swietle powyzszych przepisow nalezato uznac, jak trafnie wskazano
w orzeczeniach Sadow | i Il instancji, ze wobec braku postanowien umownych
precyzujgcych  wysokos¢ wynagrodzenia tworcow  wynalazku, ustalenie
wynagrodzenia nastepuje kazdorazowo zgodnie z zasadg stusznej proporcji, o ktorej
mowa w art. 22 ust. 2 p.w.p. Oznacza to, ze ustalenie naleznego twércom wynalazku
wynagrodzenia nastepuje z uwzglednieniem okoliczno$ci konkretnej sprawy wedtug
uznania sgdu, po rozwazeniu wszystkich okolicznosci tej sprawy (wyrok SN z 17
listopada 2004 r., Il PK 60/04, OSNP 2005 nr 8, poz. 110).

Trafnie przyjety Sady w niniejszej sprawie powotujgc sie na stanowisko
doktryny, iz przy ustalaniu wysokosci wynagrodzenia tworcow w okreslonej
wysokosci nalezy braé pod uwage, miedzy innymi, wkitad intelektualny tworcow
wynalazku w jego opracowanie, unikalno$¢ i oryginalnos¢ opracowania, walory
techniczne i ekonomiczne rozwigzania, rentownos$¢ produktu, koszty jego
wytworzenia, fakt poniesienia kosztéw opracowania wynalazku i wielkos¢ pomocy
udzielonej twércy przez przedsiebiorce (P. Kostanski, G. Jyz, komentarz do art. 22
ustawy - Prawo wtasnos$ci przemystowej, [w:] J. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo

wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020).
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Pojecie korzysci z wynalazku lub wzoru nalezy rozumieé¢ m.in. jako zysk
osiggniety przez zastosowanie wynalazku w produkcji oraz jako poczynione
oszczednosci, zwigzane np. ze zracjonalizowaniem produkcji. Pojecie to obejmuje
zatem przede wszystkim ekonomiczne efekty zastosowania wynalazku (zob. P.
Kostanski, G. Jyz, komentarz do art. 22 ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej [w:]
J. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2020).

Istota zatem sporu dotyczyta pomiaru efektu ekonomicznego wynikajgcego
z wdrozenia wynalazku, a zatem tego, czy i jakiej wysokos$ci korzysci ekonomiczne
przynosito pozwanej stosowanie przedmiotowego wynalazku. Byto to kluczowe
zagadnienie w odniesieniu do ustalen dowodowych w kontekscie rozpoznawanych
zarzutow skargi kasacyjnej. W tym kontekscie nie mozna traci¢ z pola widzenia faktu,
iz przedstawienia przez strone dowodu lub stawiane przez nig przeszkody w jego
przeprowadzeniu sad ocenia wedlug swojego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozwazenia zebranego materiatu. Unormowanie to rozszerza
granice swobodnej oceny, o ktérej stanowi art. 233 § 1 k.p.c. i jest wyrazem tego, ze
ustalenia faktyczne sgdu mogg byC¢ konsekwencjg nie tylko przeprowadzonych
dowodow, lecz mogg takze wynika¢ z innych zrodet, w tym zachowan stron w toku
postepowania, ktore w sSwietle zasad doswiadczenia zyciowego i logiki pozwalajg na
weryfikacje prawdziwosci twierdzen faktycznych (wyrok SN z 13 kwietnia 2017 r.,
| CSK 93/17).

Podobnie jak w przypadku zarzutu naruszenia prawa procesowego takze tutaj
skarzgca w istocie kwestionuje dokonang przez Sad drugiej instancji ocene
dowoddw, co zgodnie z art. 3983 § 3 k.p.c. uchyla sie spod kontroli kasacyjnej (art.
398% § 3 k.p.c. oraz art. 398" § 2 k.p.c.). Ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego powodom w niniejszej sprawie zostato bowiem przez Sgd dokonane.
Nastgpito to na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego, tj. opinii biegtych
dotyczacych sposobu wyliczenia efektow ekonomicznych wdrozenia wynalazku nr P-
375451. Jak wynika ze zgromadzonego przez Sady materiatu dowodowego
przeprowadzenie doktadnego pomiaru efektu ekonomicznego wynikajgcego
z wdrozenia wynalazku nie byto mozliwe, poniewaz niewystarczajgcy byt poziom

szczegotowosci i kompletnosci dostepnych danych eksploatacyjnych. Dane takie nie
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byly bowiem dostarczone przez pozwang, a w konsekwencji wymagaty ustalenia
z uwzglednieniem wiadomosci specjalnych. Z tego tez powodu Sady oparty sie w tym
zakresie na danych i obliczeniach wynikajgcych z opinii biegtych, i to wynikajgce ze
zgromadzonych w sprawie opinii ustalenia w zakresie efektu ekonomicznego
stanowity podstawe obliczenia wynagrodzenia naleznego twércom wynalazku na
podstawie art. 22 p.w.p. To z kolei czyni zarzut naruszenia wskazanych przepiséw

prawa materialnego bezzasadnym.

Majac powyzsze na wzgledzie Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398" k.p.c.,
orzekt jak w sentencji. O kosztach postepowania Sad Najwyzszy orzekt na podstawie
art. 98 § 1i 3 k.p.c. oraz § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1964).

Ewa Stefanska Krzysztof Wesotowski Kamil Zaradkiewicz

[M.O]
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