Sygn. akt:I C 261/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 pazdziernika 2018 roku

Sad Okregowy w Gliwicach I Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSO Andrzej Kieé
Protokolant: Sandra Bien

po rozpoznaniu w dniu 25 wrzeénia 2018 roku w Gliwicach
sprawy z powddztwa M. K.

przeciwko A. K. (1)

o zaplate

1. oddala powddztwo;

2. nie obciaza powodki obowigzkiem zwrotu kosztéw procesu.
SSO Andrzej Kie¢

Sygn. akt I C 261/18

UZASADNIENIE

M. K., pozwem zlozonym w dniu 31 stycznia 2013r, wniosla o zasadzenie na jej rzecz od A. K. (1) kwoty 736 356,80 zt.
wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz kosztami postepowania, w tym kosztami
zastepstwa procesowego wedle norm przepisanych. Wyjasnila, iz zwigzku z korzystaniem z wynalazku, ktérego
wspohtwoércami sg ona, pozwany oraz K. R., pozwany osiagnal w okresie od 25.05.2001r do 31.07.2007r przychdéd w
kwocie 8 000 000 zk. Stosownie do udzialbw w wynalazku przystuguje jej odpowiednia cze$é uzyskanych korzysci,
po potraceniu poniesionych nakladéw. Poniewaz jej udzial w prawie do patentu wynosi 34%, tym samym nalezna jej
cze$é korzysci wynikajacych z prawa do uzyskania patentu wynosi 1 014 000 zl. Wyjasnila, ze nie dochodzi w sprawie
nalezno$ci za okres od 2005 roku do 2007 roku w kwocie 277 643,20 zl., albowiem rozliczyla ta kwote z pozwanym
w sprawie prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09. Pomimo wezwania do zaplaty
pozwany odmowil uiszezenia nalezno$ci, a podjete przez nig zawezwanie do proby ugodowej przed Sadem Rejonowym
w Zabrzu (VIII Co 81/43) nie odniosto skutku.

W piémie z 22 lutego 2013 roku M. K. dokonala rozszerzenia powddztwa do kwoty 1 014 000 zl, wyjadniajac, ze w
sprawie prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09 nie doszlo jednak do rozliczenia
kwoty 277 643,20 zl.



W piSmie z 15 lipca 2013 roku M. K. cofnela pozew w zakresie ponad kwote 830 121,14 z}. wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia 1 stycznia 2012 roku. Ograniczenie zadania uzasadnila zlozeniem wobec pozwanego o§wiadczenia o potraceniu
wzajemnych wierzytelnosci do kwoty 183 878,86 zl.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 roku Sad Okregowy w Gliwicach umorzyl postepowanie w
zakresie zadania zaplaty ponad kwote 830 121,14 z}. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 roku.

A. K. (1) domagal sie oddalenia powddztwa w caloéci oraz zasadzenia na jego rzecz od powodki kosztéw procesu,
w tym kosztéw zastepstwa procesowego w podwdjnej wysoko$ci stawki minimalnej, oplaty skarbowej od zlozonego
dokumentu pelnomocnictwa oraz wydatku w kwocie 13 530 zl. na poczet sporzadzenia w toku procesu zamdéwionej
przez niego opinii prawnej przez prof. dr hab. E. T.. Swoje stanowisko uzasadnial przedwczesnoscia powodztwa
oraz brakiem prawa, z ktorego korzyéci mialyby zosta¢ podzielone. Jednoczesnie zakwestionowal poczynione przez
powodke wyliczenia odnoénie przychodu i zysku. Podnosil, iz niezakonczone dotychczas postepowanie w sprawie
udzielenia patentu na projekt wynalazczy pod tytulem ,,(...) uniemozliwia dochodzenie roszczen, gdyz o ewentualnych
roszczeniach zwiazanych z korzystaniem z wynalazku mozna moéwi¢ dopiero woéwcezas, gdy ochrona patentowa
zostanie udzielona. Nadto podniosl, iz projekt wynalazczy zostal ujawniony jeszcze przed jego zgloszeniem do
Urzedu Patentowego RP, a zatem z chwila jego ujawnienia prawo to wygaslo. Zarzucil, iz powddka w zaden sposéb
nie udowodnila wysoko$ci roszczenia a wyliczenia powodki pozwany w calo$ci kwestionuje. (k.183-193). W toku
postepowania podnio6st nadto zarzut przedawnienia roszczen.

Stan faktyczny:

A. K. (1), z zawodu chemik, od 1997 roku prowadzil dzialalno$¢ gospodarcza, jako producent w branzy spozywczej,
pod firma PPHU (...), a M. K. byla jego pracownicg, jako technolog przetworstwa spozywczego. A. K. (1) w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci wspolpracowal min. z (...) W..

W dniu 9 wrzesnia 1998 roku A. K. (1) i M. K. zawarli umowe spdtki cywilnej, w ramach ktérej do kwietnia
2008 roku prowadzili wspoélnie dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PPHU (...) s.c. K. A,, K. M.”. W efekcie tak
zorganizowanej dziatalnoSci A. K. (1) min. sprzedawal (...) W. wyprodukowane w jego przedsiebiorstwie §rodki
spozywcze, a wyprodukowane tam z ich uzyciem towary mleczarskie nabywali A. K. (1) i M. K. juz w ramach spotki
cywilnej. W celu zwiekszenia efektywnosci przychodow ze sprzedazy produktéw nabywanych od (...) W. A. K. (1) i M.
K. w dniu 10 kwietnia 2001 r. zawarli odrebng umowe spo6lki cywilnej z K. R. i rozpoczeli dzialalno$é pod firma PPUH
(...) s.c. W zakresie udzialow w spoélce i udzialow w zyskach z jej dzialalno$ci wspodlnicy ustalili nastepujace proporcje:
A.K. (1)-33%,M.K.-34 %,K.R.-33 %.

Na przelomie lat 2000-2001 A. K. (1), M. K., i K. R. zglosili sie do kancelarii rzecznika patentowego H. A. w
celu opracowania dokumentacji patentowej wynalazku, ktory przedstawili jako cenny sposéb produkcji w branzy
spozywczej. Po opracowaniu dokumentacji rzecznik patentowy w dniu 25 maja 2001 r. dokonal w Urzedzie
Patentowym RP zgloszenia w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt. ,,Sposéb produkcji sera cukierniczego
oraz Srodka do jego stabilizacji” na rzecz wspottwoércow A. K. (1), M. K., i K. R.. Pismem z 30 maja 2001 roku
Urzad Patentowy RP oznaczyl zgloszenie numerem (...). Objety zgloszeniem $rodek do stabilizacji sera byt juz od
okolo roku przedmiotem prob produkeyjnych w przedsiebiorstwie (...) i z jego wykorzystaniem (...) W. produkowata
ser cukierniczy. Polgczenie sil A. K. (1), M. K., i K. R. w ramach spdélki cywilnej PPUH (...) s.c. stuzy¢ mialo
min. zwiekszeniu efektywnosci w zakresie dystrybucji i sprzedazy wielu srodkéw spozywcezych wytwarzanych w
przedsiebiorstwie (...) /np. proszek serwatkowy, cukier wanilinowy, galaretki/ oraz wyprodukowanych nastepnie z
ich wykorzystaniem towar6w mleczarskich. W tym samym czasie A. K. (1), M. K. i K. R., dzialajac jako wspdltworcy,
dokonali w Urzedzie Patentowym RP jeszcze dwoch zgloszen w sprawie wnioskéw o uzyskanie patentu w zakresie
sposobu produkecji kremow spozywcezych i w zakresie produkeji masy serowe;j.

Z powodu nieporozumien, jakie zaczely wstepowaé pomiedzy wspoélnikami A. K. (1) i M. K. w lutym 2003 r.
zdecydowali o rozwigzaniu spotki cywilnej prowadzonej z K. R. pod firma PPUH (...), albowiem nie uznawali jego



zadan w sprawie wyplaty zyskdw. Od tego czasu nie prowadzili z nim zadnej wspolpracy i nie dokonywali jakichkolwiek
rozliczen. W dniu 24 maja 2007 roku zmarl K. R., a jego spadkobiercy nie zostali do chwili obecnej ustaleni.

W 2007T. A. K. (1) i M. K. zakoniczyli prowadzenie dzialalno$ci w ramach spotki cywilnej PPHU (...), albowiem M.
K. wystapila ze spolki i zlozyla do Sadu Rejonowego w Gliwicach wniosek o podzial majatku spéotki. W toku tego
postepowania M. K. w pazdzierniku 2011 r. zglosila Zadanie rozliczenia z tytulu przychodow ze sprzedazy stabilizatora
do produkcji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr P- (...). Réwnocze$nie, w dniu 30 listopada 2011
r. wystapila do Sadu Rejonowego w Zabrzu z wnioskiem o zawezwanie A. K. (1) do proby ugodowej w przedmiocie
rozliczenia pomiedzy wspottworcami korzysci ze sprzedawania przez niego w okresie od 25 maja 2001 r. do 31 lipca
2007 . stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr P- (...), ktéry w tym okresie
produkowat ten érodek spozywczy we wlasnym przedsiebiorstwie i sprzedawal go we wlasnym zakresie do (...) W..
W ramach prawomocnego juz i poddanego instancyjnej kontroli orzeczenia w przedmiocie podziatu majatku spotki
sad nie uwzglednil zadania M. K. o uwzglednienie w ramach rozliczenia przychodéw ze sprzedazy stabilizatora do
produkeji sera cukierniczego objetego zgloszeniem patentowym nr P- (...), nie uwzglednil tez podnoszonego przez
nig z tego tytulu zarzutu potracenia. A. K. (1) konsekwentnie odmawial uznania zglaszanych przez M. K. poza tym
postepowaniem roszczen z tytulu rozliczenia przychodéw ze sprzedazy stabilizatora do produkeji sera cukierniczego
objetego zgloszeniem patentowym nr P- (...).

Pozwany w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej pod nazwa P.H.U. (...) A. K. (1) sprzedawal na rzecz(...)
W. stabilizator do sera cukierniczego w r6znych cenach w r6znym okresie. Wolumen sprzedazy réznit sie w réznych
okresach, byl wyzszy w okresie przed$wiatecznym a nizszy w okresie wakacyjnym. Wolumen sprzedazy nie byl
jednakowy w poszczegblnych latach. Wiekszo$é sprzedazy odbywala sie za cene 10 zl netto za 1 kg stabilizatora (w
2005 r- faktury k. 997-1004, w 2007r k.1030-1032), za cene 9 zl netto za 1 kg stabilizatora (w 2006 r -k. 1005-1024,
w 2007r k.1025-1029).

Pierwsze niewielkie partie stabilizatora pozwany sprzedal (...) W. w 2000 r. za cene 16 zl za kilogram. Cene te jednak
pod wplywem nabywcy szybko postanowil urealni¢ do poziomu 11 zt/kg. Cena 11 zt za kilogram dotyczyla przelomu
2000/2001r.

Poczatkowo pozwany produkowal stabilizator do sera w zakladzie w B.. Wieksza skala produkcji miata miejsce po
przeniesieniu produkcji do zakladu w B. tj od lutego 2004. W B. produkcja odbywala sie w budynku zakupionym przez
pozwanego, pozwany ponidslt koszty remontu tego budynku.

Pozwany sprzedawal sporny stabilizator do (...) W. osiggajgc na tym niewielki zysk (0,30 zl/kg), badZ nawet niekiedy
ponoszac strate (sprzedaz za 9 zl/kg, ponizej kosztow produkeji). Sens biznesowy przedsiewziecia polegal na tym, ze
pozwany w ramach spo6lki z powodka M. s.c nabywal od (...) W. ser cukierniczy wyprodukowany w (...) z udzialem
tegoz stabilizatora z 12% rabatem, a nastepnie sp6tka odsprzedawala go ze znacznym zyskiem.

(...) W. od pozwanego kupowala glownie stabilizator do sera cukierniczego (w niewielkim zakresie kupowala od
pozwanego rowniez stabilizator do masy serowej wanililiowej). (...) W. nie byla w stanie samodzielnie wyprodukowac
stabilizatora do sera cukierniczego. Spétdzielnia znata tylko og6lny sklad stabilizatora, nie znala szczegdlowego sktadu
tego produktu. Ze strony firm (...) bezposSrednio w zakresie technologicznym ze spoéldzielnig (...) wspotpracowala
glownie powddka.

Pozwany A. K. (1) (jako wierzyciel) zainicjowal przed Sadem Rejonowym w Tarnowskich Goérach postepowanie o
nadanie klauzuli wykonalno$ci tytutowi egzekucyjnemu w postaci postanowienia z dnia 26.10.2011r (wydanemu w
sprawie toczgcej sie miedzy stronami o podzial majatku spolki cywilnej) przeciwko malzonkowi dtuznika M. W. K.. Do
wniosku zalaczyl zestawienia obrazujace zakupy spoétki cywilnej (...) s.c w (...) W. oraz zaplaty za te zakupy w formie
bezgotowkowej (jako kompensaty srodkami firmy (...) A. K. ze sprzedazy stabilizatora do (...)).

W 2001 r pozwany A. K. (1) staral sie o uzyskanie kredytu na zakup nieruchomosci potozonej w B. przy ul. (...). W
zwigzku z tymi staraniami sporzadzil na uzytek banku opracowanie z dnia 28.02.2001r zatytulowane Plan dzialania



przedsiewziecia oraz opracowanie z dnia 24.04.2001r pt Kalkulacja kosztéw i analiza mozliwosci produkeyjnych
na prowadzenie produkcji stabilizatorow do spozywczych wyrob6w mleczarskich. W opracowaniu pt Plan dzialania
przedsiewziecia wskazal, ze koszt produkcji 1 kg stabilizatora do sera cukierniczego wynosi 9,70 zl. Wskazal tez, ze
celem jego przedsiewziecia jest sprzedaz sera cukierniczego wyprodukowanego w (...) z udzialem tegoz stabilizatora,
przy czym ser cukierniczy jest nabywany od (...) z 12% rabatem.

W dniu 13 grudnia 2017 roku Urzad Patentowy RP w postepowaniu w sprawie uzyskania patentu ze zgloszenia nr
P- (...) Spos6b produkeji sera cukierniczego oraz $rodek do jego stabilizacji, wydal decyzje o odmowie udzielenia
patentu na w/w wynalazek. W zwiazku z ta decyzja M. K. wniosla o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postepowanie przed
Urzedem Patentowym nadal jest w toku.

Dowody : /o$wiadczenia tworcoOw z dnia 21 maja 2001 roku k. 8-9, pelnomocnictwo dla Rzecznika Patentowego i
potwierdzenie zgloszenia w sprawie uzyskania patentu k. 7, zawiadomienie z urzedu patentowego z dnia 24 kwietnia
2007 roku wraz ze sprawozdaniem i uwagami do zgloszenia k. 234-239, pisma do urzedu patentowego z zalacznikami
k. 286-293, wezwanie do zaplaty k. 15, odpowiedzi pozwanego na wezwanie do zaplaty k. 16, o§wiadczenie o potraceniu
k. 164-166, umowa spo6lki cywilnej z dnia 9 wrzeénia 1998 roku k. 232-233 i z dnia 10 kwietnia 2001 roku k. 229-230,
zeznania Swiadka H. A. - zapis rozprawy z dnia 5 lutego 2014 roku 00:02:15 — 00:34:39,

dowody z: faktur: z dnia 7 stycznia 2005 roku numer 41/05, z faktury z dnia 17 stycznia 2005 numer 114/05, z dnia
24 stycznia 2005 roku numer 149/05, z dnia 4 lutego 2005 roku numer 263/05, z dnia 11 lutego 2005 roku numer
312/05, z dnia 18 lutego 2005 roku numer 361/05, z dnia 2 marca 2005 roku numer 434/05, z dnia 9 marca 2005
roku numer 478/05, z dnia 24 lipca 2006 roku numer 490/06, z 9 sierpnia 2006 roku numer 536/06, z 11 sierpnia
2006 roku numer 543/06, z 18 sierpnia 2006 roku numer 558/06, z 25 sierpnia 2006 roku numer 578/06, z dnia 6
wrze$nia 2006 roku numer 600/06, z 15 wrze$nia 2006 roku numer 622/06, z dnia 25 wrzeSnia 2006 roku numer
644/06, z 27 wrze$nia 2006 roku numer 653/06, z 4 pazdziernika 2006 roku numer 673/06, z dnia 11 pazdziernika
2006 roku numer 691/06, z dnia 16 pazdziernika 2006 roku numer 701/06, z dnia 25 pazdziernika 2006 roku numer
725/06, z dnia 11 grudnia 2006 roku numer 817/06, z dnia 13 grudnia 2006 roku numer 821/06, z dnia 13 grudnia
2006 roku numer 822/06, z dnia 18 grudnia 2006 roku numer 830/06, z dnia 18 grudnia 2006 roku numer 831/06,
z dnia 20 grudnia 2006 roku numer 842/06, z dnia 277 grudnia 2006 roku numer 846,06, z dnia 8 stycznia 2007 roku
numer 11/07, z dnia 12 stycznia 2007 roku numer 20/07, z dnia 17 stycznia 2007 roku numer 26/07, z dnia 26 stycznia
2007 roku numer 40/07, z dnia 5 lutego 2007 roku numer 48/07, z dnia 9 lutego 2007 roku numer 56/07, z dnia 14
lutego 2007 roku numer 66/07, z dnia 20 lutego 2007 roku, numer 70/07 k. 997 — 1032, z pisma (...) Spéldzielni
(...) wraz z zalaczonymi drukami k. 1048 — 1069, z wniosku o nadanie klauzuli wykonalnos$ci z data prezentaty 31
sierpnia 2015 roku k. 1073 — 1095, z potwierdzenia doreczenia z 12 pazdziernika 2017 roku k. 1096, z pisma pozwanego
z dnia 13 grudnia 2017 roku, z faktury z dnia 17 maja 2001 roku numer (...) wraz z rozliczeniem faktury k. 1124 —
1125, z dokumentow (...), z faktur oraz rozliczen k. 1129 — 1138, z dokumentu zatytulowanego (...) k. 1140 — 1147, z
dokumentu zatytulowanego ,, (...) ...” z dnia 24 kwietnia 2001 roku k. 1149 — 1158, z decyzji Panstwowego Inspektora
Sanitarnego k. 1160, z dokumentéw - sprawozdan dla (...) (...) z grudnia 2001 roku, z grudnia 2012 roku, z grudnia
2004 roku, z grudnia 2005 roku, z grudnia 2006, z grudnia 2007 roku k. 1162 — 1205, z normy zakladowej k. 1207
— 1212, z oferty (...) Spbltka z o. o k. 1214,

dowody z: pisma prywatnego M. G. z 6 listopada 2012r. k. 10-14, z faktur nr (...) k. 201-210, z faktur nr (...), k. 213, z
legitymacji ubezpieczeniowej pozwanego k. 211-212, ze sprawozdan, badan oraz rachunkéw k. 214-221, zpisma (...)w
K. z 22 lutego 2001r. k. 322, z atestow k. 223-226, z zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej z 9
kwietnia 2001 k. 227, zumowy o prace z 26 sierpnia 1997r. k. 306, ze wzordéw nalepek k. 307, z faktury z 15 pazdziernika
2013 wraz z potwierdzeniem przelewu k. 308-309,

zeznania Swiadka A. S. — e-protokoél z dnia 17 pazdziernika 2017r. k.1038,



czeSciowo przestuchanie powodki — e-protokél rozprawy z dnia 5 lutego 2014 roku, e-protokoélt rozprawy z dnia 25
wrzesnia 2018r k.1419, czeSciowo przestuchanie pozwanego — e-protokot rozprawy z dnia 5 lutego 2014 roku, e-
protokol rozprawy z dnia 25 wrze$nia 2018r k.1419/.

Ustalen w zakresie stanu faktycznego, przyjetego za podstawe przeprowadzonych rozwazan, sad dokonal w oparciu o
wszechstronng analize przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego, kierujac sie przy tym dyrektywami
okre$lonymi w art. 233 § 1 k.p.c. Wykorzystane przez sad dokumenty nie byly przedmiotem kwestionowania w
zakresie autentyczno$ci, ani tresci, a zatem mogly stanowié¢ podstawe do dokonywania opartych na nich ustalen. Wiare
dowodom z zeznan $wiadkéw sad dal albowiem byly one logiczne, konsekwentne a przez to wiarygodne. Sad dal
wiare dowodowi z przestuchania stron w przyjetym zakresie albowiem potwierdzaly sie, byly logiczne i znajdowaly
potwierdzenie w innych dowodach. Sad nie da wiary pow6dce w zakresie w jakim zeznawala o wolumenie sprzedazy
przez pozwanego spornego stabilizatora do sera cukierniczego gdyz nie potwierdzily tego inne dowody. Sad nie dal
wiary zeznaniom powddki w czedci w ktorej zeznawala o koszcie produkeji 1 kilograma spornego stabilizatora (4,70
z}, 4,75 z1) gdyz nie potwierdzily tego zadne inne dowody. W tej kwestii sad dal wiare zeznaniom pozwanego, ktory
wskazywal, ze koszt produkeji 1 kilograma stabilizatora wynosit Srednio 9,70 zl. Na wiarygodno$¢ jego zeznah w
tym zakresie wskazuje dowod ze sporzadzonego przez pozwanego na uzytek banku, w ktérym pozwany staral sie
o kredyt na zakup nieruchomosci, opracowania z dnia 28.02.2001r zatytulowanego Plan dzialania przedsiewziecia
oraz opracowania z dnia 24.04.2001r pt Kalkulacja kosztow i analiza mozliwoéci produkcyjnych na prowadzenie
produkgji stabilizatoréw do spozywczych wyroboéw mleczarskich. W opracowaniu pt Plan dzialania przedsiewziecia
pozwany wskazal, ze koszt produkeji 1 kg stabilizatora do sera cukierniczego wynosi 9,70 zl. Opracowania te zostaly
sporzadzone w 2001 r, zanim strony weszly w spor. Pozwany ubiegajac sie o kredyt mial interes w tym by przedstawic
bankowi w korzystnym $wietle planowane przez niego przedsiewziecie, jego zyskowno$é, nie lezalo w jego interesie
zawyzanie kosztéw produkcji stabilizatora do sera. Mialo to bowiem wplyw na ocene jego zdolno$ci kredytowej. Sad
dal wiare zeznaniom pozwanego, ze zarabiaé przy przedsiewzieciu mial gléwnie na sprzedazy sera wyprodukowanego
w (...) z udzialem jego stabilizatora- z w/w opracowania wynikaly rowniez te okoliczno$ci (k.1144). Sad nie dal
wiary zeznaniom pozwanego w cze$ci w ktorej przedstawial, ze powodka nie byla wspoitworea spornego patentu
oraz ze produkt ten nie mial zdolno$ci patentowej gdyz jego sklad byl powszechnie znany. Zeznania w tej czeSci sa
calkowicie niewiarygodne, sprzeczne z zasadami racjonalnego dzialania i logika. Przeczy im przede wszystkim dowod z
dokonanego zgloszenia patentowego do Urzedu Patentowego, w ktérym powddka, obok pozwanego, zostala wskazana
jako wspottworca projektu. Strony nie mialy przy tym interesu w dokonywaniu fikcyjnego zgloszenia, w sytuacji gdy
sklad produktu bylby powszechnie znany. O tym ze sklad stabilizatora nie byl znany wynika przy tym z dowodu z
zeznan Swiadka A. S..

Sad oddalil (k.953) wniosek powodki zawarty w piSmie z dnia 6 listopada 2013r. (pkt 2 tiret 1, tiret 2 tego pisma) o
zobowiazanie podmiotow trzecich do zlozenia warto$ciowego zestawienia sprzedazy i zakupéw oraz od dopuszczenie
dowodu z tychze zestawien albowiem wniosek nie dotyczyl zobowiazania osoby trzeciej do zlozenia istniejacego
juz dokumentu, lecz dokumentu nieistniejacego; nie jest mozliwe zobowiazanie osoby trzeciej do sporzadzenia
dokumentu, ktory mialby stanowi¢ dowod.

Sad oddalil (k.954) wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznan $§wiadkow R. K. i K. G. albowiem wniosek byt
sp6Zniony, jego przeprowadzenie spowodowaloby zbedna zwloke w postepowaniu. Dowody te mogly by¢ powolane
chociazby w odpowiedzi na pozew (zobowigzanie k.180).

Sad oddalil wniosek powodki o dopuszezenie dowodu z opinii biegltego z zakresu ksiegowosci, wnioskowanego na
okoliczno$¢ uzyskanego przez pozwanego zysku netto ze sprzedazy do (...) we W. Srodka do stabilizacji sera (k.2,3).
Dowodem tym — w okoliczno$ciach niniejszej sprawy - nie mogla bowiem zosta¢ wykazana teza, na ktora byt
wnioskowany. Biegly z zakresu ksiegowo$ci mogl przeprowadzi¢ analize ksiegowa transakcji wykonywanych przez
pozwanego, majac mozliwos¢ analizy przychodéw oraz kosztéw. Wér6d materialow postepowania dowodowego brak
bylo jednak dokumentéw wykazujacych ponoszone przez pozwanego koszty. W tej sytuacji opinia bieglego z zakresu



ksiegowosci bytaby nieprzydatna a dopuszczenie tego dowodu i jego przeprowadzenie spowodowaloby jedynie zbedna
zwloke w postepowaniu.

Sad oddalil wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego rzecznika patentowego (k. 1408,1417).
Whiosek ten byl spézniony, dopuszczenie tego dowodu i jego przeprowadzenie spowodowaloby zbedna zwloke w
postepowaniu. Wprawdzie pozwany obecnie neguje zdolno$¢ patentows zgloszonego wynalazku, ale badanie tej
okoliczno$ci wykracza poza ramy kognicji sadu w niniejszym postepowaniu. Orzeczenie o zdolno$ci patentowej, a tym
samym udzielnie patentu lub jego odnowa, nalezy do wylacznej kompetencji Urzedu Patentowego RP.

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2014r Sad Okregowy w Gliwicach, pierwotnie rozpoznajgc sprawe, oddalil powodztwo.
W motywach sad wskazal, iz przede wszystkim powddztwo jest przedwczesne albowiem wynalazek, z ktorego
powddka wywodzila roszcezenia, nie zostal zarejestrowany przez Urzad Patentowy. Sad Okregowy wskazal, ze sytuacje
wzajemnych roszczen pomiedzy wspotuprawnionymi z patentu - w niniejszej sprawie - reguluje art. 45 ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczos$ci (u.w.), a z wykladni tego przepisu wynika, ze jezeli jeden ze wspotuprawnionych
uzyskat korzy$¢ z uzywania wynalazku to dopiero z chwila uzyskania patentu powstaje po stronie pozostalych
wspotuprawnionych roszczenie do przeniesienia na nich, stosownie do ich udzialéw, odpowiedniej czesci uzyskanych
korzy$ci, po potraceniu poniesionych naktadéw. Dotyczy to rowniez korzysci, jaka uzyskal wspotuprawniony w okresie
przed uzyskaniem patentu. Jakiekolwiek roszczenia dotyczace rozliczen miedzy wspotluprawnionymi, konstruowane
w oparciu o korzystanie z patentu, stang sie mozliwe do dochodzenia dopiero z chwilg uzyskania patentu. Sad wskazat
rowniez m..in., iz wbrew twierdzeniom powdédki nigdy pomiedzy stronami nie zostala zawarta umowa w przedmiocie
biezacego korzystania z wynalazku i podzialu wynikajacych z tego zyskow.

Wskutek apelacji powddki, Sad Apelacyjny w Katowicach wydal wyrok z dnia 30 grudnia 2014r, oddalajacy apelacje.
Na powyzszy wyrok, powoddka wniosla skarge kasacyjna. Wyrokiem z dnia 11 lutego 2016r, Sad Najwyzszy uchylil
zaskarzony wyrok i przekazal sprawe Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Dokonujac wykladni
przepisu art. 45 ust. 2 u.w. w $wietle ktérego w razie uzyskania korzysci z korzystania z wynalazku przez jednego
ze wspotuprawnionych, jest on obowigzany do przeniesienia na pozostalych wspéluprawnionych, stosownie do ich
udzialéw, odpowiedniej czesci polowy uzyskanych korzysci, po potraceniu poniesionych nakladéw, Sad Najwyzszy
wskazal na nastepujace okoliczno$ci a mianowicie:

1) Prawo do patentu jest przedmiotowym prawem powstajacym z chwila dokonania wynalazku, a jego przedmiotem
jest ,ten wynalazek” ktérego dokonal tworca (tworcy) lub do ktérego szezegoblny przepis ustawy przyznaje prawo innej
osobie. Z podstawowej ogolnej zasady kazdego wspolczesnego systemu prawnego wynika, ze kazdy powinien miec¢
prawo do rezultatu swej pracy. W interesie postepu technicznego i gospodarki nalezy chroni¢ wszelkie wynalazki,
niezaleznie od tego czy zostaly opatentowane, choé patent jest prawem wylacznym do takiego wynalazku, daje
szersze uprawnienia, przeksztalca prawo do patentu w prawo o rozszerzonej przedmiotowo wylacznosci. Przed
opatentowaniem mamy juz do czynienia z prawem do wynalazku, ktérego tre$cia jest miedzy innymi dozwolone
korzystnie z jego przedmiotu przez wspotuprawnionych;

2) Tres¢ prawa wspolwynalazcow juz przed opatentowaniem wynalazku stwarza uprawnionemu mozliwo$c
korzystania z przedmiotu tego prawa w sposéb dowolny, byle niesprzeczny z ustawa, zasadami wspolzycia spolecznego
oraz zgodnie ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Gdy tworcami jest kilka osob to wszyscy oni sg
wspoétuprawnieni do takiego wykorzystywania wynalazku jeszcze przed opatentowaniem i nastepstwem uzyskania z
tego tytulu korzySci przez kazdego z nich jest powinno$¢ rozliczenia sie z niej z pozostalymi wspoltworcami;

3) Koncepcja Sadéw meritii, ze do tre$ci prawa do patentu nie wchodzi uprawnienie do korzystania z wynalazku
przed opatentowaniem, nie przesadza o braku podstawy prawnej do obowigzku rozliczenia sie z takiej korzysci,
gdy poszczegdlne unormowania art. 45 u.w. dotycza innych praw i tak ust. 1 stanowi o wspolno$ci patentu, ust.
5 o wspolnosci prawa do patentu, natomiast ust. 2 o uzyskaniu korzyéci przez wspétuprawnionego z wynalazku i
rozliczenia sie z niej z pozostalymi wspéltworcami;



4) Wykladnia jezykowa art. 45 ust. 2 czyni wspoluprawnionymi osoby, ktére wspoélnie sa twodrcami wynalazku
i nakazuje rozliczy¢ sie z korzystania z wynalazku przez wspoluprawnionego z pozostalymi wspoétuprawnionymi.
Hipoteza tej normy jest szersza niz unormowanie art. 45 ust. 1 i 2 w stosunku do wspoltworcow bo czyni
wspotuprawnionymi do korzy$ci wspohtworcow wynalazku i nakazuje rozliczyé korzyséci uzyskane z wynalazku.
Unormowanie to nie jest ograniczone ani patentem ani prawem do patentu, gdyz rozliczenie to dotyczy wynalazku.
Wskazujac na cel tego unormowania Sad Najwyzszy podkreslil, ze kazdy tworca powinien by¢ podmiotem prawa do
swego rezultatu tworczego po jego powstaniu, bez wzgledu na jego opatentowanie;

5) Te same zasady zarzadu i eksploatacji wynalazku maja zastosowanie przed jego opatentowaniem, jak i po udzieleniu
na niego patentu;

6) W drodze odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 ochrona patentowa objety jest wspoéluprawniony do korzystania
z wynalazku wobec innego korzystajacego z wynalazku, w kazdym razie w okresie od zgloszenia wynalazku do
opatentowania. Uwzglednia to interes wspoétuprawnionych, ktérzy zdecydowali sie na ochrone wspélnego wynalazku
prawem wylacznym, co oznacza posrednio ich wole gospodarczej eksploatacji wynalazku.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016r, Sad Apelacyjny w Katowicach, ponownie rozpoznajacy sprawe, uchylit wyrok Sadu
Okregowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2014r i przekazal sprawe Sagdowi Okregowemu do ponownego rozpoznania.
W motywach do wyroku Sad Apelacyjny, biorac pod uwage wykladnie art. 45 ust. 2 u.w dokonana przez Sad Najwyzszy,
wskazal nadto, iz w odniesieniu do pozostalych zarzutéw apelacji a odnoszacych sie do ustalen Sadu Okregowego,
oceny materialu dowodowego co do kreowanej alternatywnej umownej podstawy roszczenia powodki, iz zarzuty te sg
pozbawione uzasadnionych podstaw. Nie podzielil tez Sad Apelacyjny podniesionego na rozprawie apelacyjnej zarzutu
przedawnienia roszczenia opartego na stanowisku, ze roszczenie powddki ma charakter roszczenia zwigzanego z
prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej i jako takie podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia w §wietle regulacji
art. 118 k.p.c.

Sad zwazyl co nastepuje:
Powodztwo nie zaslugiwalo na uwzglednienie.

Poza sporem bylo, ze pozwani, wraz z jeszcze jedna osoba — jako wspdttworcy wynalazku pt. ,(...)” w dniu 25 maja
2001 r. wystapili do Urzedu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu, a postepowanie to do chwili obecnej
nie zostalo zakonczone. Wprawdzie pozwany obecnie neguje zdolnos¢ patentowa zgloszonego wynalazku, ale badanie
tej okoliczno$ci wykracza poza ramy kognicji sadu w niniejszym postepowaniu. Orzeczenie o zdolno$ci patentowej, a
tym samym udzielnie patentu lub jego odnowa, nalezy do wylacznej kompetencji Urzedu Patentowego RP.

Zgodnie z norma intertemporalng zawarta w art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej
(tjedn. Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117 z poéZn. zm.) zwigzane z tym wynalazkiem stosunki prawne podlegaja rezimowi
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (t.jedn. Dz.U.1993 nr 26 poz. 117 z pdzn. zm.). Strony znajduja
sie w szczego6lnej sytuacji, okreslonej w art. 20 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczoS$ci, majac status
uprawnionych do uzyskania patentu. Prawo to obejmuje zaréwno uprawnienie do dokonania zgloszenia i domagania
sie od Urzedu Patentowego udzielenia patentu, jak i do powstrzymania sie innych osob od ubiegania sie o patent.
Sytuacje wzajemnych roszczen pomiedzy wspotuprawnionymi z patentu reguluje art. 45 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. 0 wynalazczoSci.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 u.w., w razie uzyskania korzy$ci z Kkorzystania z wynalazku przez jednego ze
wspoluprawnionych, jest on obowigzany do przeniesienia na pozostalych wspdluprawnionych, stosownie do ich
udzialéw, odpowiedniej czesci polowy uzyskanych korzysci, po potraceniu poniesionych nakladéw. Wykladni przepisu
art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczoS$ci dokonat Sad Najwyzszy w wymienionym wyzej wyroku z dnia 11 lutego 2016 roku,
uchylajac wezeéniejszy wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach wydany w niniejszej sprawie i przekazujac sprawe



do ponownego rozpoznania Sadowi Apelacyjnemu. Zgodnie z trecig art. 398°° k.p.c. sad ktéremu sprawa zostala
przekazana, zwigzany jest wykladnig prawa dokonang w tej sprawie przez Sad Najwyzszy.

Jak zatem wskazal Sad Najwyzszy, uprawnienie z art. 45 ust. 2 u.w. nie jest powigzane z opatentowaniem wynalazku,
a co za tym idzie decyzja organu patentowego co do patentu nie determinuje zasadno$ci powodztwa.

Powodka zatem w oparciu o w/w przepis mogla kreowa¢ swe roszczenie, pomimo braku na obecna chwile
opatentowania wynalazku. Powddka jest jedna z osob wspoélzglaszajacych patent, co uzasadnia stosowanie art. 45 ust.
2 u.w.

Powddka nie wykazala azeby istniala umowa, ktéra w inny sposéb niz okreslony w powolanym przepisie regulowalaby
prawa i obowigzki stron. Wskazaly na to sady rozpatrujace wezeéniej sprawe, w tym Sad Apelacyjny w Katowicach w
uzasadnieniu orzeczenia z dnia 277 czerwca 2016r.

Zgodnie z art. 386 par. 6 kpc, ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania wyrazone w uzasadnieniu
wyroku sadu drugiej instancji wigza zaro6wno sad, ktéremu sprawa zostala przekazana, jak i sad drugiej instancji, przy
ponownym rozpoznaniu sprawy.

Za calkowicie nieprzekonujace sad uznal twierdzenia pozwanego, iz powddka nie brala udzialu w opracowaniu
rozwigzania pt. ,(...)” oraz by rozwiazanie to utracito przymiot nowosci przed dokonaniem zgloszenia do Urzedu
patentowego. Przecza temu wyniki postepowania dowodowego. Twierdzenia pozwanego w tym zakresie sg calkowicie
niewiarygodne, sprzeczne z zasadami racjonalnego dzialania i logika. Przeczy im przede wszystkim dowdd z
dokonanego zgloszenia patentowego do Urzedu Patentowego, w ktorym powodka, obok pozwanego, zostala wskazana
jako wspohtworca projektu. Strony nie mialy przy tym interesu w dokonywaniu fikcyjnego zgloszenia, w sytuacji gdyby
sklad produktu bylby powszechnie znany. O tym ze sklad stabilizatora nie byl znany wynika przy tym z dowodu z
zeznah Swiadka A. S..

Powodka, wbrew obowigzkowi dowodzenia na wykazanie swych twierdzen, nie wykazala jednak azeby pozwany
odniodst korzysci ze spornego rozwigzania ani wysokosci tych korzysci. Pozwany kwestionowal wyliczenia powo6dki
zawarte w pozwie juz w odpowiedzi na pozew. Z postepowania dowodowego wynikalo, ze pozwany sprzedawal sporny
stabilizator do (...) W. osiagajac na tym niewielki zysk (0,30 zl/kg), badZ nawet niekiedy ponoszac strate (sprzedaz
za 9 z}/kg, ponizej kosztéw produkeji). Sens biznesowy przedsiewziecia polegal na tym, ze pozwany w ramach spotki
z powddka M. s.c nabywal od (...) W. ser cukierniczy wyprodukowany w (...) z udzialem tegoz stabilizatora z 12%
rabatem, a nastepnie spdtka odsprzedawala go ze znacznym zyskiem. Na wiarygodno$c¢ twierdzen i zeznan pozwanego
w tym zakresie wskazuje dowdd ze sporzadzonego przez pozwanego na uzytek banku, w ktéorym pozwany starat sie o
kredyt na zakup nieruchomosci, opracowania z dnia 28.02.2001r zatytutlowanego Plan dzialania przedsiewziecia oraz
opracowania z dnia 24.04.2001r pt Kalkulacja kosztow i analiza mozliwo$ci produkcyjnych na prowadzenie produkeji
stabilizatoréw do spozywczych wyrobdéw mleczarskich. W opracowaniu pt Plan dzialania przedsiewziecia pozwany
wskazal, ze koszt produkcji 1 kg stabilizatora do sera cukierniczego wynosi 9,70 zl. Opracowania te zostaly sporzadzone
W 2001 1, zanim strony weszly w spor, i przez to byly wiarygodne. Powodka nie wykazala okolicznos$ci innych,
niz wynikajace z tych dowodéw. Nie usilowala rowniez wykazaé kosztow produkcji stabilizatora i rentowno$ci tego
produktu poprzez np. zawnioskowanie dowodu z opinii bieglego rzeczoznawcy z zakresu przetworstwa spozywczego.

Powodka nie udowodnila wysokoSci roszczen, totez z tego wzgledu powddztwo oddaleniu.

Pozwany w toku postepowania (k.953) podnosil zarzut przedawnienia. Wcze$niej zarzut ten pozwany podnosil na
rozprawie apelacyjnej przed Sadem Apelacyjnym, opierajac go na stanowisku, ze roszczenie pow6dki ma charakter
roszczenia zwigzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej i jako takie podlega trzyletniemu okresowi
przedawnienia w Swietle regulacji art. 118 k.p.c. Zarzut ten sad uznal za niezasadny, w pelni podzielajac argumentacje
Sadu Apelacyjnego przedstawiona w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 czerwca 2016r. Oparte na regulacji art. 45
ust. 2 u.w. roszczenie powodki jako wspétuprawnionej z wynalazku o rozliczenie korzy$ci uzyskanych ze wspolnego
wynalazku nie jest roszczeniem zwigzanym z dzialalno$cia gospodarcza, a to oznacza, ze nie ma do niego zastosowania



trzyletni termin przedawnienia. Co za tym idzie uwzgledniajac, ze powddka w dniu 30 listopada 2011 roku wystapila
do Sadu Rejonowego w Zabrzu z wnioskiem o zawezwanie do proby ugodowej w przedmiocie rozliczenia korzysci
uzyskanych z korzystania z wynalazku, co przerwalo bieg dziesiecioletniego okresu przedawnienia (art. 123 § 1 punkt
1 k.c.), zarzut przedawnienia nie mdgl odnie$¢ rezultatu co do okresu obejmujacego dziesie¢ lat wstecz od chwili
przerwania biegu przedawnienia.

Jako ze powddka dochodzila roszczen za okres od 25 maja 2001r do 31 lipca 2007r, nalezalo za zasadny uznaé
jednak zarzut przedawnienia dotyczacy roszczen powstalych co do okresu obejmujacego dziesie¢ lat wstecz od chwili
przerwania biegu przedawnienia tj co do roszczen powstalych do dnia 30 listopada 2001r. (dziesiecioletni okres
przedawnienia z art. 118 ke).

O kosztach postepowania pomiedzy stronami sad rozstrzygnal na podstawie art. 102 k.p.c.

Zgodnie z treScig art. 102 k.p.c. w wypadkach szczegolnie uzasadnionych sad moze zasadzi¢ od strony przegrywajacej
tylko czesé kosztow albo nie obciazaé jej w ogole kosztami. Ustawodawca w treéci art. 102 k.p.c. nie okreslil kryteriow,
ktérymi Sad winien sie kierowaé dokonujac oceny czy zachodzi "wypadek szczegblnie uzasadniony". W orzecznictwie
sadowym i doktrynie ugruntowane jest jednak stanowisko, ze do kregu "wypadkéw szczegbdlnie uzasadnionych" naleza
zar6wno okoliczno$ci zwigzane z samym przebiegiem procesu, jak i lezace na zewnatrz. Jako przyklady okoliczno$ci
zwiazanych z samym przebiegiem procesu wskazuje sie sytuacje wynikajace z charakteru zadania poddanego
rozstrzygnieciu, jego znaczenia dla strony, subiektywne przekonanie strony o zasadno$ci roszczen, przedawnienie
roszczenia, prekluzje. Natomiast przyczyny lezgce na zewnatrz sa determinowane przez sytuacje majatkowa i zyciowa
strony. Podkresla sie przy tym, ze zastosowanie art. 102 k.p.c. powinno by¢ oceniane przy uwzglednieniu caloksztaltu
okolicznos$ci danej sprawy. Ocena stanéw faktycznych pod katem dopuszczalno$ci zastosowania zasady shluszno$ci
odnoénie do obowigzku zwrotu kosztoéw procesu pozostawiona zostata sagdowi, ktéry powinien kierowaé sie w tym
zakresie wlasnym poczuciem sprawiedliwo$ci z uwzglednieniem zasad wspoétzycia spolecznego (postanowienia Sadu
Najwyzszego: z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CZ 2/12, LEX nr 1214621; z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I
CZ 26/11). Trzeba zaznaczyé, ze ocena sadu, czy zachodzi wypadek szczegblnie uzasadniony, o ktérym mowa w art.
102 k.p.c., ma charakter dyskrecjonalny, oparty na swobodnym uznaniu, ksztaltowanym wlasnym przekonaniem sadu
oraz oceng okoliczno$ci rozpoznawanej sprawy.

Nie obciazajac powodki obowigzkiem zwrotu kosztow procesu Sad mial na uwadze charakter sprawy i wigzaca sie z
tym skomplikowana ocene zasadnoSci zgdania, w tym istnienie podstaw prawnych dochodzonego zadania. Podstawy
te dopiero przesadzil w sprawie Sad Najwyzszy. Powodka, wspolnie z pozwanym, zglosili patent do rejestracji w
Urzedzie Patentowym, zatem dzialala w subiektywnym przekonaniu o stuszno$ci roszczen. Kwestionowanie przez
pozwanego w toku procesu okoliczno$ci, ze powoddka brala udzial w opracowaniu wynalazku oraz samego istnienia
wynalazku, oceni¢ mozna jako nielojalno$é o duzym stopniu natezenia - wszak obie strony wraz z jeszcze jedna osoba
— jako wspdltworcy wynalazku pt. ,(...)” w dniu 25 maja 2001 r. wystgpili do Urzedu Patentowego RP z wnioskiem o
udzielenie patentu, i ta okoliczno$¢ stala sie przyczyna sporu.

Proces wigzal sie dla obu stron z wysokimi kosztami. Wprawdzie obowigzek zwrotu kosztéw co do zasady obcigza
strone ostatecznie uznanag za przegrana, jednakze obciazenie powodki caloScia tych kosztow wiazaloby sie z
nadmiernie dotkliwymi skutkami finansowymi i zyciowymi, biorac pod uwage sytuacje ekonomiczna i zarobkowa
powddki wykazywang w zwiazku z ubieganiem sie przez nia o zwolnienie z niektorych kosztow sagdowych.

Biorac powyzsze okolicznos$ci pod uwage, sad uznal, ze zachodza szczegdblne okoliczno$ci pozwalajace na nieobcigzanie
powddki kosztami procesu gdyz obcigzenie jej kosztami wywolywaloby sprzecznoéc z poczuciem sprawiedliwosci i
zasadami wspdlzycia spolecznego.

SSO Andrzej Kie¢
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