Sygn. akt. I ACa 531/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2013 1.

Sad Apelacyjny w Rzeszowie Wydzial I Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy SSA Andrzej Palacz
Sedziowie: SA Dariusz Mazurek ( spraw.)
SA Marek Klimczak
Protokolant: st.sekr.sqdowy Aleksandra Szubert

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. na rozprawie
sprawy z powbdztwa W. C.

przeciwko (...) Sp.zo.0. w K.

o zaplate i ustalenie

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sadu Okregowego w Przemy$lu

z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I C 84/07

u ¢ h y 1 a zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Okregowemu w PrzemySlu,
pozostawiajgc temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego .

UZASADNIENIE

Powo6d W. C. podnoszac, ze jest tworcea projektu wynalazezego nr (...) pod nazwa” Amortyzator talerzowy do zderzakow
kolejowych z protekcja sprezyn i prowadzeniem po $rednicy zewnetrznej sprezyn talerzowych ,, pozwem z dnia 11
grudnia 2006r. domagal sie naprawienia wyrzadzonej powodowi szkody wskazujac na niezgodne z prawem dzialanie
pozwanego polegajace na nie wydaniu decyzji dotyczacej zgloszonego przez powoda projektu wynalazczego.

Wysoko$¢ szkody powdd okreslal w oparciu o wyliczenie wynagrodzenia jakie byto mu nalezne gdyby pozwany dokonat
zglosil projekt i uzyskano by decyzje Urzedu Patentowego o zarejestrowaniu wynalazku, wedlug stusznej proporcji,
przy czym w tym zakresie zadanie wielokrotnie modyfikowal.

Juz w toku postepowanie w niniejszej sprawie przed Sadem Okregowym w Przemyslu ujawnila sie okolicznosc, ze
rozwigzanie objete zgloszeniem powoda nr (...) z dnia 10 kwietnia 1996r. zostalo wykorzystane przez pozwanego w
urzadzeniu, na ktére pozwany uzyskal patent nr (...). Patent ten na skutek nie wniesienia na dalsze okresy oplat przez
pozwanego wygasl.



Ostatecznie Powod okreslil tres¢ zadania na rozprawie w dniu 277 wrze$nia 2010r. domagajac sie:

- na podstawie art. 284 punkt 2 ustawy p.w.p. i 189 k.p.c. wydania wyroku wstepnego ustalajacego prawo powoda
do patentu.

- na podstawie art. 56 u.0.w. zasadzenia od pozwanego tytulem bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzysci
za korzystanie z wynalazku za okres od 1 stycznia 1997 do 31 grudnia 2000r. wraz z odsetkami ustawowymi i ustalenia
pozostalych korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego we wskazanych przez powoda okresach réwniez
w wyniku sprzedazy przez pozwanego produktéw w ktérych zastosowano aparat objety projektem wynalazczym
zgloszonym przez powoda pozwanemu.

Ostatecznie na rozprawie w dniu 11 czerwca 2012r. powod wniosl o orzeczenie wyrokiem wstepnym, ze powodowi
przystuguje prawo do patentu nr (...).

Domagal sie zasadzenia od pozwanego na podstawie art. 56 u.o.w. kwoty z tytulu uzyskanych bezpodstawnie przez
pozwanego korzysci za okres od styczen 1997 do 31 grudnia 2000 wraz odsetkami, zasadzenia uzyskanych przez
pozwanego korzysci za rok uzyskania przez pozwanego bezpodstawnych korzysci z wynalazku od 1 styczen 2001 do 31
grudnia 2001 o odsetkami ustawowymi i ustalenia korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego w kolejnych
latach wskazanych w zadaniu w wyniku sprzedazy przez pozwanego urzadzen amortyzujacych szczegotowo opisanych
zadaniem w ktérych zastosowano aparat pochlaniajacy autorstwa powoda;

Ewentualnie w przypadku uznania, ze istota wynalazku na patent nr (...) nie jest tozsama z istota rozwigzania
ujawnionego przez powoda w zgloszeniu nr (...) powoéd domagal sie zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda
na podstawie art. 45 ust. 2 u.o.w. wskazanych w zadaniu kwot wraz z odsetkami ustawowymi tytulem korzysci
ktére pozwany zobowigzany byl przenie$¢ na powoda w kolejnych latach od stycznia 1997 do 31 grudnia 2001r.
oraz ustalenia korzySci uzyskanych przez pozwanego z korzystania z wynalazku we wskazanych okresach w wyniku
sprzedazy urzadzen amortyzujacych w ktorych zastosowano aparat pochlaniajacy autorstwa powoda.

Ewentualnie w przypadku uznania, ze pozwanemu przystuguje w calo$ci prawo do patentu nr (...) powodowi
wynagrodzenie wedtug stusznej proporcji okreslonej przez powoda jako 10% uzyskanych przez pozwanego korzySci,
powod domagal sie zasadzenia od pozwanego z tego tytulu za okres od stycznia 1997 do 31 grudnia 2001 okre§lonych
zadaniem kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

Ponadto pow6d domagal sie ustalenia korzy$ci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego we wskazanych
wyzej okresach w wyniku sprzedazy urzadzen amortyzujacych z zastosowaniem rozwigzania autorstwa powoda
stanowiagcych 10% tych korzyéci na podstawie art. 98a u.o.w. oraz ustalenie pozostalych korzysci za lata od stycznia
2002 do 31 grudnia 2008 zar6wno z tytulu sprzedazy amortyzatoréw typu wskazanego w zagdaniu jak réwniez urzadzen
amortyzujacych w ktorych zastosowano aparat autorstwa powoda — w wysoko$ci 10 % korzySci na podstawie art. 98a
u.0.w

Powo6d domagal sie tez zasadzenia kosztow procesu.

Pozwany wnosit o oddalenie powddztwa i zasgdzenia kosztow procesu w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug
stawki maksymalne;j.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2012r. Sad Okregowy w Przemyslu zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 315
023 zt z odsetkami w wysoko$ci ustawowej od dnia 13 kwietnia 2007r.

W pozostalym zakresie zadania powoda oddalit.



Rozstrzygajac o kosztach nakazal §ciagniecie od pozwanego na rzecz Skarbu Panstwa kwoty 15 752 zl tytulem oplaty
sadowej i 15 465, 79 z} tytulem wydatkow, nie obciazyl powoda brakujaca czescia oplaty stosunkowej od pozwu i znidst
pomiedzy stronami koszty zastepstwa procesowego.

Sad Okregowy rozstrzygajac sprawe jako niesporne przyjal nastepujace okolicznosci:

Od lipca 1987r. powdd by pracownikiem Fabryki (...) w K., ktéra w wyniku prywatyzacji przeksztalcila sie w (...) SA,
ktbrej nastepca jest pozwana spotka. Stosunek pracy z powodem zostal rozwigzany 31 maja 2006r.

Powdd byl zatrudniony na stanowisku technologa z zakresem czynnosci szczegdlowo opisanym w uzasadnieniu i z
okre$lonym przez Sad zakresem uprawnien.

Sad Okregowy ustalil, ze u pozwanego funkcjonowala jednostka pod nazwa Biuro (...) oraz jaki byl zakres zadan tej
komorki.

Sad Okregowy ustalil na podstawie jakich przepisow wewnetrznych i w jaki sposob zostala uregulowana w zakladzie
wynalazczo$¢ pracownicza.

Ustalil jakie projekty wynalazcze zostaly zgloszone przez powoda w czasie jego zatrudnienia oraz, ze dwa z tych
projektéow dotyczyly amortyzatorow. Ustalil, ze zastosowanie sprezyn talerzowych znajdowalo sie od kilku lat
w zainteresowaniach powoda jeszcze przed dokonaniem zgloszenia nr (...) a powdd na polecenie przelozonych
wykonywal rézne opracowania w tej dziedzinie. Za zgoda pozwanego powod kontynuowal poza godzinami pracy prace
nad opracowaniem kolejnych pracowniczych projektéw wynalazczych.

Sad Okregowy rozwazajac zasadno$¢ zadan powoda ocenil, ze sa one czeSciowo uzasadnione, t.j. tylko w zakresie w
jakim powod domagatl sie wynagrodzenia w stusznej proporcji do korzysci uzyskanych przez pozwang z patentu nr
(...) w zwiagzku ze zgloszeniem pracowniczego projektu wynalazczego nr (...) na ,Amortyzator talerzowy do zderzakow
kolejowych z protekeja sprezyn i prowadzeniem po $rednicy zewnetrznej sprezyn talerzowych” zarejestrowanego przez
pozwanego 10 kwietnia 1996r.

Z uwagi na date przyjecia zgloszenia i date wytoczenia powodztwa Sad Okregowy do oceny zgdan powoda stosowal
przepisy ustawy z 11 grudnia 1972r. o wynalazczo$ci i ustawe z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wlasnoéci przemystowe;j.
Z uwagi na tre$¢ art. 315 ust. 1 — 3 przepisu przejSciowego zawartego w ustawie Prawo wlasnosci przemyslowej ocenil,
ze materialna podstawe roszczen powoda stanowia przepisy ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972r. o wynalazczo$ci.

W oparciu o bezsporne w ocenie Sadu Okregowego okoliczno$ci nalezalo przyjaé, ze powdd jako jedyny tworca
zglosil pozwanemu projekt wynalazczy zarejestrowany pod nr (...), ktory zostal rozpatrzony przez Zakladowa Komisje
Wynalazczoéci w dniu 21 pazdziernika 1996r. ktéra podjela decyzje o skierowaniu projektu do préb, a nastepnie
odroczyla decyzje w sprawie przyjecia projektu do stosowania.

Sad Okregowy ocenil, ze objete projektem zgloszonym przez powoda rozwigzanie bylo wykorzystane przez pozwanego
do produkcji amortyzatorow :

AT 150 A - od dnia 24 sierpnia 1996;

AT 150 P2 - od dnia 31 pazdziernika 1996;
At 125 C - od 1998 roku;

At 180 PU - od 2001roku.

Rozwigzanie nie zostalo zgloszone do ochrony prawnej przez pozwanego. W ocenie Sadu pozwany nie mial takiego
obowiazku. Zgloszenia takiego mogl dokonaé réwniez powod jako tworca projektu, z mozliwoscia przeniesienia prawa



do zgloszenia na rzecz pozwanego w trakcie procedury zgloszeniowej. Jednak powod z uwagi na brak wiedzy o takiej
mozliwo$ci rowniez nie dokonal zgloszenia projektu do Urzedu Patentowego. Ustalone zostalo przez Sad, ze pismem
z dnia 26 wrze$nia 2001r. powod zwrdécit sie do pozwanego z pro$bg o ustalenie wynagrodzenia z tytulu korzystania
z projektu, wskazujac w uzasadnieniu zadania, ze pozwany faktycznie zaczal stosowaé rozwiazanie objete projektem
ktérego autorem byl powdd . Powod zwracal sie do pozwanego takze o objecie projektu ochrona.

W oparciu o wnioski opinii bieglych Sad OKregowy ustalil, ze pozwany dokonal zgloszenia patentowego w dniu
18 stycznia 2001r. nr P- (...) na urzadzenie o nazwie ,Aparat pochlaniajgcy” na ktore Urzad Patentowy wydal
decyzje nr (...) o udzieleniu patentu. Ustalit tez na podstawie zgloszen dokonanych przed dniem 10 kwietnia 1996r.,
ze w ujawnionym zbiorze patentoéw nie istnialy rozwigzania podwazajace nowos$é i nieoczywisto$¢ rozwigzania
stanowiacego przedmiot projektu, ktérego autorem byt powod.

Sad Okregowy ustalil, ze rozwigzanie nr (...), ktérego autorem jest powod w dacie zgloszenia projektu przez
powoda pozwanemu, ale przed rozpoczeciem jego jawnego stosowania, polegajacego na sprzedazy urzadzenia
zawierajacego rozwigzanie - posiadalo zdolnos§¢ patentowa t.j. cechy nowos$ci, przemyslowej stosowalno$ci i
nieoczywisto$ci. Sad ustalil, ze rozwigzanie nr (...) ktérego autorem byl powdd nie jest tozsame z rozwigzaniem
technicznym opatentowanym patentem nr (...) ani z rozwigzaniami technicznymi juz istniejacymi lub zgloszonymi
do opatentowania, ale istota rozwigzania zastrzezona patentem nr (...) jest tozsama z istota zgloszenia nr (...), ktére
powdd opracowal i po raz pierwszy i ujawnil w pozwanej firmie.

Sad ocenil, ze patent jaki uzyskal pozwany na wynalazek ,Aparat pochlaniajacy” nr (...) nie posiadal zdolnos$ci
patentowej w chwili zgloszenia go do ochrony w UP i prawo do tego patentu stalo sie bezprzedmiotowe, poniewaz
urzadzenie zostalo udostepniony do wiadomosci powszechnej najp6zniej w chwili sprzedazy amortyzatoréw co miato
miejsce koficem sierpnia 1996r. Tak wiec w dacie zgloszenia wynalazku przez pozwanego t.j. 18 stycznia 2001r.
rozwiazanie nie spelnialo ustawowych warunkéw do uzyskania patentu czego Urzad Patentowy nie wykryt.

Sad Okregowy ocenil, ze hipotetycznie zakladajac, ze gdyby przed udostepnieniem do powszechnej wiadomosci
zgloszono projekt (...) to uzyskano by patent o ile utrzymano by go w mocy poprzez wnoszenie optat. Sad Okregowy
ocenil, ze w takiej sytuacji pozwanemu przystugiwaloby co najmniej prawo do korzystania z wynalazku we wlasnym
zakresie na podstawie art. 20 ust, 3 u.o.w. Ocenil, ze nawet gdyby powod skorzystal ze swojego uprawnienia i dokonal
samodzielnego zgloszenia projektu wynalazczego to pozwanemu przystugiwalo by prawo do korzystania z wynalazku
we wlasnym zakresie.

Pozwany zaskarzajac wyrok Sadu Okregowego w Przemy$lu cze$ciowo, w zakresie rozstrzygniecia w punktach I, III,
IV, V zarzucil temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego:

- art. 98 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972r. o wynalazczoSci poprzez bezpodstawne przyjecie, ze ,,stuszna proporcja
na podstawie ktérej nalezato wyliczy¢ wynagrodzenie powoda wynosi 4% zamiast nizszej proporcji;

- art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972r. o wynalazczo$ci poprzez bezpodstawne przyjecie (wbrew literalnej
treéci przepisu), ze wynalazek nie moze zosta¢ dokonany w ramach obowigzkow ze stosunku pracy.

Pozwany zarzucil tez naruszenie prawa procesowego i bledne ustalenia faktyczne:

a)- naruszenie art. 233 § 1 w zwigzku z art. 229 k.p.c. polegajace na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodéw,
przez bezpodstawne przyjecie, ze rozwiagzanie techniczne powoda objete projektem (...) nie powstalo w wyniku
wykonywania przez powoda obowiazkoéw ze stosunku pracy, pomimo przyznania tej okolicznosci przez powoda w
pozwie, w pismach i skladanych o§wiadczeniach i innych dokumentach;

b)- naruszenie art. 98 w zwigzku z art. 1001102 k.p.c. oraz art. 113 ust. 2 punkt 1 w zwigzku z art. 149 ustawy o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych oraz wskazanymi przez apelujacego przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.
Prawo wlasnoSci przemystowej, poprzez



1. obcigzenie wylacznie pozwanego kosztami postepowania w sytuacji gdy:
- powod przegral sprawe prawie w calosci;

- brak bylo szczegblnych okolicznosSci uzasadniajacych nieobcigzanie powoda kosztami procesu i obcigzenie nimi
wylacznie pozwanego;

2. nie Sciagniecie z roszczenia zasadzonego od pozwanego na rzecz powoda kwoty nieuiszczonej przez powoda czesci
wpisu od roszczen, ktére Sad oddalil w oparciu o nieobowigzujacy przepis art. 110 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972r. o wynalazczo$ci;

3. nie zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztéw postepowania w okoliczno$ciach, ktére uzasadnialy
zwrot kosztow postepowania w maksymalnej wysokosci przepisanej prawem,;

¢) naruszenie art. 233 § 1 w zwiazku z 328 § 2 k.p.c. polegajace na zaniechaniu wszechstronnego rozwazenia
zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego i pominiecie jego istotnej czeSci w uzasadnieniu wyroku, co
doprowadzilo do blednego przyjecia, ze rozwigzanie objete projektem nr (...) bylo w istotnej czeSci tozsame z
pO6Zniejszym rozwigzaniem opatentowanym na rzecz powoda pod nr (...);

d) sprzeczno$c ustalen faktycznych z treécig zabranego w sprawie materialu dowodowego polegajaca w szczegolno$ci
na blednym i bezpodstawnym przyjeciu, jakoby:

- rozwigzanie techniczne powoda objete projektem(...) nie powstalo w wyniku wykonywania przez powoda
obowigzkow ze stosunku pracy;

- rozwigzanie techniczne powoda objete projektem (...) bylo wistotnej czesci tozsame z rozwiazaniem opatentowanym
na rzecz powoda nr (...);

W konkluzji apelacji pozwany domagal sie zmiany zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czeéci poprzez oddalenie
powddztwa w calo$ci i stosowne do tego rozstrzygniecie o kosztach procesu w tym kosztéw zastepstwa procesowego
w wysoko$ci szeéciokrotnych stawek minimalnych, ewentualnie zmiane zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czeSci
poprzez zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty wynikajacej ze stusznej proporcji ustalonej na nizszym niz
4% np. 1%, oddalenie powddztwa w pozostalym zakresie oraz stosowne do tego rozstrzygniecie o kosztach procesu.

Ewentualnie pozwany domagat sie uchylenia wyroku w zaskarzonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania sagdowi I instancji

Powod zaskarzajac wyrok w czeSci oddalajacej powddztwo (punkt II) oraz w zakresie zawartym w punkcie I
rozstrzygniecia o odsetkach ustawowych zarzucit:

Naruszenie prawa materialnego:

- art. 283 i 284 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo wlasnoéci przemyslowej w zwiazku z art. 189 k.p.c.
oraz przepisow art. 1i 2 k.c., art. 315 ust. 11 2, 318 ust. 4 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej i uchylenie sie od
rozpoznania istoty sprawy ustalenia prawa powoda do patentu nr (...) na wynalazek ,,Aparat pochlaniajacy (w catosci
lub czesci) poprzez przyjecie ze wykracza to poza kognicje sadu;

- art. 405, 415 k.c. poprzez przyjecie, ze nie maja one zastosowania do roszczen odszkodowawczych powoda
dotyczacych bezprawnie uzyskanych przez pozwang korzysci uzyskanych od 1997r. do konca 2000r. i po 18 stycznia
2000r.;

- art. 56 ustawy o wynalazczo$ci poprzez przyjecie, Ze nie ma on zastosowania do roszczen powoda dotyczacych
wydania uzyskanych bez podstawy prawnej przez pozwana korzyéci od 2001r. do 18 stycznia 2009r.;



- art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczoSci w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 30 pazdziernika 1992r. o zmianie ustawy
o wynalazczo$ci w zwiagzku z art. 455 k.c. poprzez nie uwzglednienie okre$lonych w art. 98 ust. 3 terminéw wyplaty
wynagrodzenia tworcow przy ustaleniu terminu od ktorego powodowi naleza sie ustawowe odsetki w przypadku
zasgdzenia wynagrodzenia w stusznej proporcji na podstawie art. 98a ust. 11 2 ustawy o wynalazczosci;

Nadto zarzucil naruszenie przepis6w postepowania art. 233 w zwiazku z 328 § 2 k.p.c. poprzez sprzeczno$¢ ustalen
ze zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym i art. 231 poprzez przyjecie przez Sad domnieman faktycznych
nie majacych oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Sad Apelacyjny rozpoznajqc apelacje powoda i pozwanego zwazyl, co nastepuje:

Przechodzac do rozwazan nad zasadnoScig zarzutdéw jakie strony sformulowaly w stosunku do rozstrzygniecia Sadu
Okregowego i rozpoznajac sprawe w granicach wynikajacych z przepisu art. 378 § 1 i 2 k.p.c. Sad Apelacyjny
zauwaza, ze warunkiem wydania przez Sad I instancji prawidlowego orzeczenia jest dokonanie prawidlowej
subsumcji okoliczno$ci faktycznych do stanu prawnego, co z kolei jest uwarunkowane prawidlowym ustaleniem
stanu faktycznego. Dlatego wobec tresci zarzutéw zawartych w apelacjach stron, a skierowanych przeciwko podstawie
faktycznej zaskarzonego wyroku w pierwszej kolejnoéci nalezalo dokonaé¢ rozwazah nad zasadno$cia zarzutdow
odnoszacych sie do naruszenia przepisOw o charakterze procesowym, w tym dotyczacych poczynienia ustalen
sprzecznych z treécig przeprowadzonych przez Sad dowodow.

Sad Apelacyjny ustosunkowujgc sie do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zakresie w jakim pozwany podnosit
naruszenie tego przepisu w apelacji, ocenia ten zarzut pozwanego jako nie uzasadniony. W oparciu o przeprowadzone
przez Sad I instancji dowody Sad Apelacyjny ocenia jako prawidlowe i przyjmuje za wlasne ustalenia faktyczne Sadu
Okregowego, ze dokonane przez powoda w kwietniu 1996r. zgloszenie projektu wynalazczego nr (...) mialo zdolno$c
patentowa. Nalezalo tez za Sadem I instancji przyjaé jako prawidlowo ustalone takie elementy stanu faktycznego jak:
fakt pozostawienia przez pozwanego projektu zgloszonego powoda niejako w zawieszeniu bez podjecia decyzji co do
uzyskania prawa ochronnego i mimo to przeprowadzenie prob nad wykorzystanie wynalazku i ostatecznie faktyczne
jego zastosowanie przez pozwanego w wytwarzanych i sprzedawanych przez niego wyrobach ustalonych przez Sad
Okregowy w oparciu o informacje udostepnione przez pozwanego i na podstawie wnioskow zawartych w opinii
bieglych. Sad Apelacyjny uznaje za prawidtowo dokonane ustalenie Sadu Okregowego, ze powdd dokonat wynalazku w
zwiazku z wykonywaniem obowiazkow ze stosunku pracy — o czym szerzej wypowiedziat sie Sad Apelacyjny w dalszej
czeSci niniejszego uzasadnienia.

Sad Apelacyjny ocenia, ze mankamentem zaskarzonego wyroku jest to, ze pomimo dokonania szczegélowych ustalen
faktycznych Sad Okregowy ostatecznie uchylil sie od konsekwentnej oceny jakie przepisy byly podstawa do zasadzenia
na rzecz powoda kwoty 315 023 zl. Tre$¢ uzasadnienia wyroku nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie
przestanki stanowily podstawe do uwzglednienia pow6dztwa. Sad Okregowy powotuje jako podstawe rozstrzygniecia
art. 98a ust. 1,2 i 3 ustawy o wynalazczoSci w zwigzku z § 1 pkt 4 i § 2 Zarzadzenia z dnia 30 listopada 1995r.
nr (...) Prezesa Zarzadu, co moze wskazywaé, ze zasadzono wynagrodzenie na rzecz powoda na podstawie art. 98a
w zwigzku z art. 20 ust. 2 u.o.w. Jednak tre$¢ uzasadnienia wyroku moze tez stanowi¢ podstawe do konstatacji,
ze doszlo do uwzglednienia powddztwa na innej podstawie niz wskazana. Bowiem Sad Okregowy w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku, okre§lil, ze zasadzona na rzecz powoda kwota jest odszkodowaniem odpowiadajacym swoja
wysoko$cia szkodzie poniesionej przez powoda, tozsamej z wysoko$cia naleznego powodowi, nie wyplaconego przez
pozwang wynagrodzenia za projekt wynalazczy nr(...) jak dla opatentowanego wynalazku za lata 1997 — 2001 (str. 130
uzasadnienia). Sad Apelacyjny zauwaza, ze zgodnie z treScig zadania okreslonego ostatecznie w dniu 12 czerwca 2012r.
powdd domagat sie ,zasgdzenia kwot korzySci stanowiacych wysoko$¢ szkody poniesionej przez powoda, tozsamej z
wysokoScia z korzystania przez pozwana z rozwigzania objetego projektem (...), wynalazek nr (...)".

Wedlug zasady wynikajacej z art. 187 k.p.c. tre$¢ przytoczonych okolicznoéci faktycznych jest nie tylko wyrazem
stanowiska strony, lecz takze wskazuje istote sporu i jednocze$nie wyznacza zakres oraz kierunek postepowania
dowodowego. Z podstawy faktycznej wyrasta zadanie udzielenia okre$lonej ochrony prawnej. Zespoél przytoczonych



faktow, ich wzajemna wieZ z reguly pozwalaja na okreflenie, jezeli nie konkretnej normy prawnej, ktéra znajduje
zastosowanie w sprawie, to co najmniej natury prawnej sporu i mogacych wchodzi¢ w rachube podstaw prawnych
jego rozstrzygniecia. Poréwnanie tego zespotu faktow, przytoczonych w pozwie - jak tego wymaga art. 187 § 1 pkt 2 -
z podstawa faktyczng rozstrzygniecia sporu (art. 328 § 2), stanowi dostateczny miernik stopnia zgodnosci podstawy,
na ktoérej opieralo sie powddztwo z ostatecznie ustalong i przyjeta w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

W niniejszej sprawie w zwigzku z ujawnieniem sie w toku postepowania okolicznosci faktycznych wskakujacych na
uzyskanie przez pozwanego prawa ochronnego na rozwigzanie tozsame z rozwigzaniem uprzednio zgloszonym przez
powoda, doszlo do ewolucji zadania powoda, w tym takze do modyfikacji okoliczno$ci faktycznych uzasadniajacych
zadanie. Poczatkowo powod jednoznacznie wskazywal, ze domaga sie zasadzenia od pozwanego okreSlonych
zadaniem kwot tytulem naprawienia szk6d wyrzadzonych powodowi na skutek nie wydania przez kierownictwo
pozwanego decyzji uznajacej projekt zgloszony przez powoda za wynalazek.

Ostatecznie jednak powdd domagal sie ustalenia prawa do patentu. Niezaleznie od tego domagal sie zasadzenia
od pozwanego uzyskanych przez niego korzy$¢ z tytulu zastosowania rozwigzania zgloszonego przez powoda.
Ewentualnie na wypadek nie uwzglednienia zadania powoda o ustalenie prawa do patentu przy jednoczesnym
ustaleniu, ze powodowi nalezato sie wynagrodzenie w stusznej proporcji do korzysSci pozwanego ( art. 98a), w zadaniu
zgloszonym jako ewentualne na ostatnim miejscu domagal sie zasadzenia kwot korzySci stanowigcych wysoko$é
szkody poniesionej przez powoda.

O ile mozna zgodzi¢ sie z pogladem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego powodowi w oparciu o przepis art. 98a
u.0.w moze odpowiada¢ wysokosci szkody wyrzadzonej powodowi przez pozwanego, to przestanki do uwzglednienia
powodztwa w oparciu o przepisy ustawy o wynalazczo$ci sg inne niz w oparciu o ogdlne przepisy o odpowiedzialnosci
odszkodowawczej zawarte w kodeksie cywilnym.

Sad Okregowy okre$lajac zasadzong kwote jako odszkodowanie i stosujac jednocze$nie jako podstawe rozstrzygniecia
przepisy ustawy o wynalazczoSci w zakresie prawa tworcy do wynagrodzenia miesza ze sobg odmienne zasady
odpowiedzialnoSci, co jak slusznie zauwazyl w swojej apelacji powod, nie pozwala na jednoznaczna merytoryczng
ocene prawidlowo$ci rozstrzygniecia w ramach kontroli instancyjnej przez Sad odwolawczy, réwniez w zakresie oceny
czy zaskarzone rozstrzygniecie odpowiada tresci zadania zgloszonego przez powoda.

Dokonujac kontroli orzeczenia w granicach apelacji stron Sad odwolawczy zauwaza, ze zaskarzone rozstrzygniecie
w znacznej czeSci opiera sie o ustalenia, ktore nie zostaly samodzielnie poczynione przez Sad orzekajacy, ale sa
ustaleniami bieglych. Sad recypowal zawarta w opiniach a dokonang przez bieglych ocene stanu prawnego, co byto
niedopuszczalne i naruszalo role jako powinien zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. spelnia¢ dowod z opinii biegltego. Mialo
to okreslone konsekwencje dla tresci zaskarzonego wyroku.

Biegli, opiniujacy w sprawie samodzielnie ustalili podstawy do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia jakie hipotetycznie
mogt uzyska¢ powod w stosunku do korzySci uzyskanych przez pozwanego z faktycznego zastosowania projektu
wynalazczego. Niewatpliwie bylo to wynikiem niewlasciwego sformulowania tresci zlecenia dla bieglego T. O. ( k.
250 ) ktérym zobowiazano bieglego do ustalenia ,czy powod z racji nie rozpatrzenia i nie zgloszenia projektu
wynalazczego ponidst szkode majac na uwadze efekty ekonomiczne mozliwe do osiggniecia przez strone pozwang”.
Z treéci zlecenia jednoznacznie wynika, ze Sad Okregowy doprowadzit do przerzucenia na bieglego kompetencji
pozostajacych wylacznie w domenie sadu orzekajacego.

Ostatecznie posilkujgc sie treécig informacji przekazanych przez dziat finansowo ksiegowy pozwanego w postaci
zestawien zysku brutto ze sprzedazy wyrobow przez pozwanego w latach 1997 do grudnia 2001 biegly dokonal
wyliczenia korzysci uzyskanych przez pozwanego, z tym, ze jego wyliczenie dotkniete bylo bledem rachunkowym.



Przyjmujac za wyliczeniem bieglego, ze powdd byl uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za korzystanie przez
pozwanego z projektu powoda we wskazanym przez bieglego okresie Sad zasadzit na rzecz powoda wyliczona przez
bieglego kwote.

W ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego art. 98a u.o.w. zgloszonego w apelacji przez powoda Sad Apelacyjny
zauwaza, ze na skutek zmian wprowadzonych ustawg z dnia 14 kwietnia 1993r. ustawodawca faktycznie zrezygnowat
z ustawowego limitowania wysokoSci wynagrodzenia za projekty pracownicze, w tym ograniczenia w czasie prawa
tworcy do wynagrodzenia za stosowanie przez przedsiebiorce projektu wynalazczego.

Ograniczenie takie wynikajace z art. 99 ust.1 ustawy o wynalazczoéci z 1972r. ( ,Wynagrodzenie za pracowniczy
wynalazek wyplaca sie corocznie za okres faktycznego stosowania wynalazku w gospodarce uspolecznionej, jednakze
nie dluzej niz za okres pierwszych pieciu lat jego stosowania” ) przestalo obowiazywaé z dniem wejscia w zycie ustawy
z dnia 30 pazdziernika 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczoéci i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 1993 r.), ktéra wprowadzita do tredci ustawy przepisy art. 98 ust 1 — 3 w ktérych nie
przewidziano jakiegokolwiek ograniczenia czasowego dla mozliwosci domagania sie wynagrodzenia przez tworce.

Jednak ograniczenie takie ponownie wprowadzila ustawa prawo wlasno$ci przemyslowej z 30 czerwca 2000r. w art.
22 ust. 3.

Sad Okregowy w pisemnych motywach zaskarzonego rozstrzygniecia nie odnibsl sie do tej kwestii, ograniczajac
sie do oceny, ze zgodnie z obowigzujacym w firmie pozwanego regulaminem prawo twoércy do wynagrodzenia byto
ograniczone w czasie, do okresu 5 lat od daty zastosowania wynalazku. O ile mozna sie zgodzic, ze takie ograniczenie
ustawowego prawa do wynagrodzenia moglo w tamtym czasie wynikac ze sposobu ustalenia wynagrodzenia przyjetego
w umowie zawartej pomiedzy tworca a przedsiebiorca stosujacym wynalazek, ktora stanowila zgodnie z 98a
u.o.w. zasadnicza podstawe do ustalenia wynagrodzenia, to w ocenie Sadu Apelacyjnego brak jest uzasadnienia do
podzielenia stanowiska Sadu Okregowego, ze takie ograniczenie prawa tworcy do wynagrodzenia mogt wprowadzaé
akt prawa wewnetrznego stanowionego przez wladze spolki, w sytuacji gdy przedsiebiorstwo korzystalo z wynalazku
bez zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Poniewaz zgodnie z tre$cia zadania powoda zgloszonego w dalszej kolejnoéci dochodzone przez niego z tego tytulu
Swiadczenie obejmowalo rowniez kolejne okresy, az do roku 2009r. a w sprawie nie poczyniono na te okoliczno$c
jakichkolwiek ustalen, jak rowniez nie wskazano dlaczego w tym zakresie zadanie powoda nie zostalo uwzglednione,
Sad Apelacyjny ocenil, ze nie zostala rozpoznana w tym zakresie przez Sad Okregowy istota sprawy, co skutkowalo
konieczno$cig uchylenia zaskarzonego wyroku na podstawie art. 386 § 4 k.p.c.

W ocenie Sadu Apelacyjnego brak ustalen co do korzysci uzyskanych przez pozwanego w okresie objetym zadaniem
nie moglo pozosta¢ bez wplywu na brak mozliwosci oceny, podstawy faktycznej zaskarzonego wyroku, jak i oceny
pozostawania w slusznej proporcji zasadzonego $wiadczenia do korzysci uzyskanych przez pozwanego ze sprzedazy
wyrobow w ktorych zastosowano rozwigzanie, ktorego autorem jest powod. Okoliczno$é ta byla rowniez podstawa
zarzutu naruszenia prawa materialnego ( art. 98 ), zawartego w apelacji pozwanego.

Konsekwencja powyzszej oceny jest konieczno$¢ stwierdzenia przez Sad Apelacyjny, ze w omawianym zakresie Sad
Okregowy nie rozpoznal istoty sprawy, co spowodowalo koniecznosé uchylenia przez Sad Apelacyjny zaskarzonego
wyroku na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji.

W ocenie Sagdu Apelacyjnego Sad I instancji btednie zastosowal przepis art. 455 k.c. o ile zasadzone na rzecz powoda
Swiadczenie wynika z art. 98a w zwiagzku z art. 20 ust. 2 u.o.w. Sad Apelacyjny wyraza poglad, ze wymagalno$c
Swiadczenia wynikajacego z prawa tworcy do wynagrodzenia wynika wprost z przepisu art. 98a ust. 3 u.o.w, w zwiazku
z czym przepis art. 455 k.c. nie ma tu zastosowania.

Co do zarzutu nierozwaznie zastosowania art. 405 i 415 k.c. wobec braku jakichkolwiek rozwazan dotyczacych
mozliwo$ci zastosowania tych przepiséw jako ewentualnych podstaw rozstrzygniecia, Sad Apelacyjny zauwaza, ze w



okoliczno$ciach faktycznych wskazanych na uzasadnienie zadanie zastosowanie tych przepiséw nie jest wykluczone,
chociaz stosowanie ich wprost do stan6w faktycznych wynikajacych z materii uregulowanej ustawg o wynalazczo$ci
jest przedmiotem sporéw w doktrynie. W judykaturze Sadu Najwyzszego podnosi sie, ze juz samo wskazanie przepiséw
prawa materialnego, mogacego stanowi¢ podstawe prawng orzeczenia, moze poSrednio prowadzi¢ takze do okreélenia
okoliczno$ci faktycznych uzasadniajacych zadanie pozwu (por. up. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152). Na tle tego zagadnienia wylania sie problem tresci
sprecyzowanego przez powoda zadania i jego charakteru oraz podniesionych przez powoda zarzutéw dotyczacych
naruszenia prawa materialnego w zakresie niezastosowania art. 415 lub 405 k.c. Zadania powoda wynikaja z wielu
stanéw faktycznych i rozmaitych podstaw prawnych. Z cala pewno$cia nie mozna oceni¢, ze zagdania powoda maja
charakter ewentualny. Dopuszczalne jest zgloszenie w pozwie zadania ewentualnego, ale uwzglednienie roszczenia
zgloszonego na pierwszym miejscu czyni bezprzedmiotowe rozstrzyganie o zadaniu ewentualnym, z kolei jego
uwzglednienie w orzeczeniu powoduje, co do zasady niemozliwe jednoczesne uwzglednienie zadania zgloszonego na
pierwszym miejscu; to sprzeciwia sie uznaniu roszczenia za ewentualne. Zadanie powoda opieralo sie o sprzeczne ze
soba zalozenia. Nalezalo zatem w tym miejscu odnie$¢ sie do dokonanego przez Sad Okregowy, a kwestionowanego
przez powoda rozstrzygniecia zadania o ustalenie prawa do patentu (art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.
prawo wlasno$ci przemystowej w zwiazku z art. 189 k.p.c.)

Sad Apelacyjny ocenia, ze orzeczenie Sadu I instancji odpowiada w tym zakresie prawu, chociaz z innych przyczyn
niz wskazano w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku. O ile, jak to stwierdza w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad
Okregowy, kompetencja rozstrzygania tego typu sporéw nalezala by do Urzedu Patentowego to ocena taka skutkowac
powinna odrzuceniem pozwu z uwagi na niedopuszczalno$¢ drogi sadowej, a nie merytorycznym rozstrzygnieciem
sprawy poprzez oddalenie powbddztwa.

Ma racje powdd o ile zarzuca, ze w razie zgloszenia wynalazku przez osobe nieuprawniona albo uzyskaniu przez taka
osobe patentu, uprawnionemu przystugujg roszczenia okreslone w art. 74 ustawy p.w.p. W razie skorzystania z tych
uprawnien ustalenie prawa do praw wylacznych nastepuje w procesie cywilnym. Wynika to wprost z przepisu art.
284 punkt 2 p.w.p. Tak wiec wbrew stanowisku Sadu Okregowego ustalenie prawa do patentu podlega rozpoznaniu
w trybie postepowania cywilnego. Kognicja rozpatrywania spraw w postepowaniu spornym przez Urzad Patentowy
ograniczona zostala przez ustawodawce do spraw okreslonych w przepisach art. 255 ust 1 — 4 ustawy p.w.p. Natomiast
sprawy dotyczace roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wlasno$ci przemyslowej zgodnie z art. 283 ustawy
p-w.p. zastrzezone s obecnie do kompetencji sadéw powszechnych.

Sad Apelacyjny zwraca jednak uwage, ze w $wietle prawidlowo ustalonych przez Sad Okregowy okoliczno$ci
faktycznych brak byto merytorycznych podstaw do uznania zadania powoda o ustalenie prawa do patentu za zasadne.
Nie bylo w sprawie sporne, ze powod dokonal zgloszenia projektu jako projektu pracowniczego. Nie jest sporne, ze
powdd byl pracownikiem pozwanego. Prawidlowa jest rowniez ocena Sadu Okregowego, co do tego, ze zaklad pracy
co najmniej udzielil powodowi pomocy w dokonaniu wynalazku. Pomoc ta wyrazala sie w umozliwieniu powodowi
prac nad wynalazkiem w czasie godzin nadliczbowych. Zaklad pracy powoda podjal prace polegajace na wykonaniu
prototypu urzadzenia i przeprowadzeniu nad nim badan. Okoliczno$¢, ze powod nie otrzymal zaplaty za godziny
nadliczbowe, w sytuacji gdy powod faktycznie prowadzil swoje prace poza godzinami pracy, rejestrujac formalnie
dodatkowo przeprowadzone godziny jako godziny nadliczbowe i robil to za wiedza i zgoda pracodawcy, wbrew
zarzutom zawartym w apelacji powoda pozostaje bez znaczenia dla prawidlowej oceny Sadu Okregowego, ze powod
uzyskal od swojego zakladu pomoc, procentujaca dokonaniem wynalazku.

W stanie prawnym obowiazujacym w okresie gdy wynalazczo$¢ pracownicza byla przedmiotem regulacji ustawowej
zgodnie z art. 20 ust. 1 -3 ustawy o wynalazczoSci z 1972 r. wynalazek dokonany przez tworce w wyniku zlecenia
lub przy pomocy jednostki gospodarki uspolecznionej albo przez pracownika tej jednostki w zakresie jej dzialalnoSci
i w zwiazku z jego zatrudnieniem w tej jednostce, niezaleznie od tego, czy pracownik jest tworca lub wspottworca
wynalazku, jest wynalazkiem pracowniczym. Prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek (prawo do patentu)
przystugiwalo tej jednostce gospodarki uspolecznionej ( wyrok Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2008r. sygn. akt III SA/Wa 1913/08.) W uzasadnieniu cytowanego wyroku wskazano tez, ze:



” Przez uzyskanie Swiadectwa autorskiego twdrca wynalazku pracowniczego nabywa prawo do wynagrodzenia za
stosowanie wynalazku na calym obszarze Panstwa na warunkach okre$lonych w ustawie (art. 20 ust. 3). Z powyzszego
wynika, ze wynalazek dokonany przez pracownika jednostki gospodarki uspolecznionej w zakresie jej dzialalnosci i
w zwigzku z jego zatrudnieniem zawsze stanowil wynalazek pracowniczy, co do ktérego prawo do uzyskania patentu
przystugiwalo wylacznie jednostce gospodarki uspolecznionej. Tworca nabywal jedynie prawo do wynagrodzenia
z chwilg uzyskania §wiadectwa autorskiego. Zwrbci¢ nalezy uwage, iz przepis ten definiujac pojecie wynalazku
pracowniczego, nie wskazuje na zwigzek wynalazku z konkretnym zakresem czynnoéci pracownika, ale z samym
faktem zatrudnienia pracownika w danej jednostce i zakresem dzialalno$ci jednostki gospodarki uspotecznione;j.”
Pomimo, zmiany stanu prawnego w zwigzku z ogloszeniem testu jednolitego ustawy o wynalazczo$ci, wyrazony
w cytowanym orzeczeniu poglad w ocenie Sadu Apelacyjnego zachowal aktualnoé¢ i mozna odnie$é go do stanu
faktycznego niniejszej sprawy. Bowiem zgodnie z nowa regulacja zawarta w tekscie jednolitym ustawy o wynalazczo$ci
obowigzujacym w dacie zgloszenia projektu (Dz.U 1993.26.117) prawo do patentu na wynalazek dokonany przez
tworce w wyniku wykonywania obowigzkow ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przystuguje pracodawcy
lub zamawiajacemu, chyba ze strony ustalily inaczej (art. 20 ust. 2). Uregulowanie o prawie identycznej tresci zawiera
roéwniez obowigzujaca ustawa Prawo wlasno$ci przemyslowej w art. 11 ust. 3. Wszystkie omawiane przepisy obejmuja
swoja dyspozycja sytuacje w ktorej tworca wynalazku jest pracownik, a wynalazek dokonany zostal w zwiazku z
zatrudnieniem, czy tez wykonywaniem obowiazkéw pracowniczych. Powyzsze wskazuje, ze wolg ustawodawcy bylo
aby w sytuacjach objetych dyspozycja omawianych przepiséw prawa wylgczne przystugiwaly pracodawcy, a tworcy
jedynie wynagrodzenie za korzystanie z projektu.

Whbrew twierdzeniom powoda zupelnie inna dyspozycje zawiera art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczosci, ktory
przyznaje przedsiebiorcy prawo do korzystania we wlasnym zakresie z wynalazku dokonanego przez tworce z pomoca
przedsiebiorcy. Dyspozycja przepisu art. 20 ust. 3 obejmuje sytuacje gdy tworcy nie laczy z przedsiebiorca stosunek
pracy. Nie ma w nim mowy o prawie do patentu, ktéry pozostaje przy tworcy wynalazku, a jedynie mozliwosci
korzystania z wynalazku i to tylko z ograniczeniem do wlasnego zakladu przedsiebiorcy. Dlatego w okoliczno$ciach
faktycznych niniejszej sprawy przepis ten nie moze mie¢ zastosowania.

Nawet jezeli wedlug ustalen Sadu Okregowego, podzielanych w omawianym zakresie przez Sad Apelacyjny, pozwany
jako pracodawca powoda udzielit mu pomocy przy pracach nad dokonaniem wynalazku to pozostaje to bez znaczenia
dla stwierdzenia, ze prawo do patentu przystugiwalo przedsiebiorcy jako pracodawcy (art. 20 ust. 2 ), a powodowi
jako twoércey wynalazku przystugiwalo prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiebiorce
na podstawie art. 98 a ust. ustawy o wynalazczosci (Dz.U 1993.26.117z pézniejszymi zmianami). Z tej przyczyny
zadanie ustalenia prawa do patentu na rzecz powoda bylo nieuzasadnione i na tej podstawie winno ulec oddaleniu.
Na marginesie zauwazy¢ jedynie nalezy, ze zakres udzielonej przez przedsiebiorce bedgcego jednoczeénie pracodawca
powoda pomocy w pracach nad projektem wynalazczym mial znaczenie dla okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia
tworcey, ktore w przypadku braku umowy powinno odpowiadaé stusznej proporcji.

Sad Apelacyjny zauwaza, ze zupeklie inng od prawa do patentu kategoria prawng jest prawo do ustalenia autorstwa
wynalazku. Autorstwo jako pochodna tworczoSci artystycznej, naukowej, wynalazczej jest kategoria dobr osobistych
podlegajacych ochronie na podstawie 24 w zwiazku z 23 k.c. W razie sporu autorstwo projektu wynalazczego jest
ustalane w drodze procesu sadowego. Decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu wiaze Sad rozpatrujacy spor
o autorstwo co do tego, ze rozwigzanie spelnia ustawowe przestanki do udzielenia patentu. Zadania powoda o tyle
opieraly sie o roszczenia wynikajgce z prawa do autorstwa o ile powdd powolujac sie na autorstwo projektu domagat
sie zasgdzenia wynagrodzenia w sytuacji gdyby podmiotem praw wylacznych byl przedsiebiorca, a wynalazek zostalby
dokonany w wyniku wykonywania przez tworce obowigzkéw ze stosunku pracy. W tej sytuacji procesowej mozliwe
bylo dokonanie przez Sad I instancji oceny przystugiwania powodowi prawa do autorstwa projektu wynalazczego, jako
przestanki rozstrzygniecia zadania o zaplate wynagrodzenia za korzystanie z projektu przez pozwanego.

Ze wskazanych wzgledéw juz na obecnym etapie postepowania Sad Apelacyjny wyraza poglad o braku uzasadnienia
do uznania zadania powoda za uzasadnione w zakresie w jakim pow6d domagatl sie ustalenia jego prawa do patentu.



Do rozwazenia przy ponownym rozpoznaniu sprawy pozostala zatem kwestia czy powodowi przystuguje
wynagrodzenie na podstawie art. 98a w zwiazku z 20 ust. 2 u.o.w. za wykorzystanie przez pozwanego projektu
wynalazczego, ktorego autorem jest powdd, a jezeli tak to za jaki okres i w jakiej wysoko$ci. Jednak rozstrzygniecie tej
kwestii wymagac bedzie stanowczego wypowiedzenia sie przez powoda jakie okoliczno$ci faktyczne i jaka podstawa
prawna uzasadnia dochodzenie przez niego kwot wskazanych a punkcie 9, 10, 11, zgdania sprecyzowanego w dniu
11 czerwca 2012r. Bowiem okre$lajac zadanie powod postugiwal sie zar6wno pojeciem ,,wynagrodzenia w stlusznej
proporcji”, jak i pojeciem ,szkody”, a takze ,bezpodstawnie uzyskanych korzysci”.

Poniewaz dla kazdego z tych pojeé¢ przyporzadkowane sa konkretne roszczenia, do uwzglednienia ktorych konieczne
jest zaistnienie czesto wzajemnie wykluczajacych sie przeslanek, okreslenie przez powoda wlasciwej podstawy
faktycznej i prawnej dochodzonego roszczenia ma decydujace znaczenie dla oceny zasadnos$ci zgloszonego przez
powoda zadania. Biorac pod uwage, ze w uzasadnieniu niniejszego rozstrzygniecia Sad Apelacyjny zawarl ocene
prawng niektoérych z dochodzonych przez powoda zadan, ktora to ocena zwiazany jest Sad I instancji przy ponownym
rozpoznawaniu sprawy, ograniczeniu uleglo niewatpliwie szerokie dotychczas spektrum probleméw wylaniajacych sie
na tle okolicznoSci sprawy i tresci zadania powoda. Ponowne rozpoznanie sprawy wymagato bedzie nowych ustalen
faktycznych dotyczacych zakresu wykorzystania przez pozwanego projektu powoda w pozostatych okresach za ktore
powodowi przystuguje wynagrodzenie w $wietle tego co juz wyzej powiedziano na temat mozliwoSci ustawowego
ograniczenia w czasie roszczen powoda.

Sad Okregowy powinien przy tym pamietaé, ze celem przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego nie moze by¢
ustalanie faktéw — co stanowi wytaczna domene sadu orzekajacego- ale ocena ustalonych faktéw w §wietle okolicznoéci
wynikajacych z wiadomosci specjalnych bieglego. Sad Apelacyjny zwraca uwage, ze powéd w dotychczasowym
postepowaniu wykazal sie inicjatywa dowodowa w celu ustalenia zakresu w jakim pozwany wykorzystal jego projekt
wynalazczy. Nie ma tez przeszkdd aby przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad w tym zakresie mogl oprzec sie na
informacjach udzielonych przez wlasciwe komorki pozwanego, o ile ich tresé nie bedzie kwestionowana przez powoda.
Dokonanie ustalen czy w okresie objetym zadaniem pozwany korzystal z projektu powoda i w jaki zakresie pozwoli
Sadowi Okregowemu na ocene stusznej proporcji w jakiej powinno pozostawaé wynagrodzenie powoda w stosunku
do korzys$ci uzyskanych przez pozwanego — o ile podstawe zadania powoda stanowi¢ bedzie przepis art. 98a u.o.w.

W przypadku okreslenia przez powoda innej podstawy dochodzonego roszczenia, zwlaszcza powolania sie na ogblne
przepisy kodeksu cywilnego Sad Okregowy rozwazy, czy zachodzi podstawa do ich zastosowania, a jezeli tak to czy
zadanie powoda jest uzasadnione i w jakim zakresie.

Ze wskazanych wyzej wzgledow oraz na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. 1108 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji wyroku.



