Sygn. akt V CSK 500/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 19 marca 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Barbara Myszka

w sprawie z powodztwa Instytutu A.(...) Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.
(poprzednio: Instytutu AB.(...) w W.)

przeciwko Elektrowni ,T.(...)” Spétce Akcyjnej w B.

0 zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 marca 2008 r.,

skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 30 maja 2007 r.,
sygn. akt 1 ACa (...),

oddala skargi kasacyjne i znosi koszty postepowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Instytut Informatyki S.(...) w W. wnidst 0 zasgdzenie od pozwanej Elektrowni
T.(...) Spotki Akcyjnej w B., poczgtkowo kwoty 11.658.809 ziotych z ustawowymi

odsetkami od dnia wymagalnosci do dnia zaptaty, a po wielokrotnych modyfikacjach

domagat sie ostatecznie zasgdzenia kwoty 12.153.979,24 ziotych.



Dochodzona kwota obejmowata rozliczenie, na podstawie art. 45 ust. ustawy o
wynalazczosci, korzysci uzyskanych przez pozwang z tytutu korzystania z patentéw
oznaczonych numerami (...)0, (...)9, (...)4, (...)3, do ktérych obie strony byly
wspotuprawnione.
Pozwana spétka wnosita o oddalenie powoddztwa. Zarzucata, ze strony nie przewidziaty
rozliczen z tytulu uzywania wspolnych wynalazkéw a art. 45 ust. 2 ustawy o
wynalazczos$ci nie ma zastosowania.
Rozpoznajgc po raz pierwszy sprawe, Sgd Okregowy w J. wyrokiem z dnia 18 grudnia
2001 r. oddalit w catosci powodztwo uznajgc, ze strony okreslity w umowie wzajemne
rozliczenia finansowe, przez co wytgczyly stosowanie zasad zawartych w art. 45 ust. 2
ustawy o wynalazczosci. Poza tym brak odpowiednich wnioskéw dowodowych ze strony
powodowej uniemozliwiat ustalenie wysokosci korzysci osiggnietych przez pozwang.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2002 r. Sgd Apelacyjny uchylit zaskarzony przez
powoda wyrok i przekazat sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi pierwszej
instancji. Sgd odwotawczy ocenit, ze podziat korzysci uzyskanych z korzystania z
wynalazku nie byt przedmiotem umownej regulacji, co usprawiedliwia zastosowanie
ustawowych rozwigzan. Dlatego w pisemnych motywach wyroku Sgd Apelacyjny zalecit
ustalenie wysokosci korzysci uzyskanych przez pozwang z korzystania z wynalazku a
nastepnie rozliczenie czesci zysku w kwocie odpowiadajgcej przecietnej optacie
licencyjnej pomniejszonej o wielkos¢ odpowiadajgcg udziatowi podmiotu korzystajgcego
z wynalazku we wspdlnym patencie.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Sgad Okregowy w J. wyrokiem z dnia
18 marca 2004 r. uwzglednit powodztwo do kwoty 1.978.554,76 ztotych z ustawowymi
odsetkami od dnia 14 maja 2001 r.

Wedtug Sadu Okregowego, korzysci osiggniete przez pozwang w latach 1995 —
2002 z gospodarczego wykorzystania czterech wynalazkéw, pomniejszone o trzy
rodzaje kosztéw — koszty na realizacje wynalazkéw, koszty wynagrodzen twoércéw
wynalazkow oraz koszty nagréd pracownikow strony powodowej i pozwanej za
wdrozenie wynalazkow, wyniosty 56.530.136 ziotych, co przy poziomie 7% s$redniej
optaty licencyjnej i 50% udziale pozwanej we wspdlnym patencie dawato podstawy do
zasgdzenia kwoty wymienionej w wyroku.

Wyrokiem z dnia 27 lipca 2004 r. z apelacji obu stron Sad Apelacyjny zmienit
wyrok Sgdu Okregowego jedynie, co do odsetek ustawowych od naleznosci gtdwnej.

Sad podzielit stanowisko, co do zasadnosci zastosowania do rozliczeh stron art. 45 ust.



2 ustawy o wynalazczosci a co do sposobu rozliczenia korzysci odwotat sie do
zwigzania poprzednim wyrokiem, wydanym w drugiej instanciji.

Na skutek kasacji wniesionej przez obie strony Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 7
lipca 2005 r. uchylit ostatnio wymieniony wyrok Sgdu Apelacyjnego i przekazat sprawe
temu sgdowi do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy podkreslit, ze na przebieg dotychczasowego postepowania i tres¢
zaskarzonego wyroku znaczgcy wptyw — ze wzgledu na zwigzanie wynikajgce z art. 366
§ 6 k.p.c. - miat wyrok Sgdu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r. W jego uzasadnieniu
sad stwierdzit, ze podziat korzysci nie byt przedmiotem regulacji umownej, co otwierato
zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczoéci. Ponadto w toku dalszego
postepowaniu wigzacy byt poglad, co do wyliczenia korzysci wedtug przecietnej optfaty
licencyjnej. Poniewaz ocena prawna i wskazania, co do dalszego postepowania,
wyrazone w uzasadnieniu Sgdu drugiej instancji nie wigzg w postepowaniu kasacyjnym,
Sad Najwyzszy odnidst sie do tych kwestii.

Wskazat na przedwczesnos$¢ oceny, bez odpowiednich ustaleh faktycznych w
zakresie wymaganym w art. 65 § 2 k.c., ze podziat korzysci nie byt przedmiotem
regulacji umownej. Sad drugiej instancji opart sie na dostownym brzmieniu umédw, w
ktérych rzeczywiscie brak jest regulacji dotyczgcej rozliczenia ewentualnych korzysci
uzyskiwanych ze stosowania wynalazkéw. Oczywiscie przemawia to za uznaniem, ze
strony tego przedmiotu nie uregulowaty w umowach, a wiec ma zastosowanie art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Nie wyklucza to jednak uznania, ze strony kompleksowo
uregulowaty w umowach rozliczenia dotyczgce stosunkéw prawnych powstatych miedzy
nimi w wyniku stosowania wynalazkéw, a tym samym wylgczyty mozliwos¢ dochodzenia
roszczen z tytutu stosowania wynalazkéw przez jednego ze wspotuprawnionych (art. 45
ust. 4 ustawy o wynalazczosci).

Zdaniem Sadu Najwyzszego, przepis art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci w
brzmieniu jego jednolitego tekstu (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), ktéry ma
zastosowanie do rozliczeh z tytutu korzystania wynalazkéw obejmuje swym zakresem
zarowno korzysci uzyskane z korzystania z wynalazku we wiasnym zakresie, jak i
korzysci uzyskiwanych ze stosowania wynalazku w inny sposdb. Wspdtuprawniony
niestosujgcy wynalazku uczestniczy w podziale wszelkiego rodzaju korzysci
uzyskiwanych w wyniku stosowania wynalazku, w tym, takze w dochodach

uzyskiwanych w wyniku produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku. W



ten sposob Sad Najwyzszy podzielit zarzut strony powodowej, co do nakazanego przez
Sad Apelacyjny rozliczenia korzysci w oparciu o optaty licencyjne.

Sad Najwyzszy ocenit jako nietrafny zarzut strony pozwanej dotyczacy
przedawnienia czesci roszczenia. Korzysci ze stosowania wynalazku sg uzyskiwane
systematycznie. Ale skoro mogg by¢ one ustalone dopiero po odliczeniu kosztéw
(poniesionych naktadow), a jednym 2z nich jest wynagrodzenie pfatne tworcom
wynalazkow, to racjonalne jest przyjecie, ze korzysc jest uzyskiwana w dacie rozliczenia
naktadéw. W tej dacie tez wymagalne staje sie roszczenie o zaptate odpowiedniej czesci
korzysci, a wiec rozpoczyna sie tez bieg terminu przedawnienia (art. 120 § 1 zdanie
pierwsze k.c.).

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2006 r. Sad Apelacyjny uchylit wyrok Sadu
Okregowego w J. z dnia 18 marca 2004 r. i przekazat sprawe temu sgdowi do
ponownego rozpoznania. W pisemnych motywach odwotat sie do wyktadni prawa
dokonanej w sprawie przez Sad Najwyzszy. Wskazat takze, ze rzeczg Sadu pierwszej
instancji bedzie dokonanie wyktadni umoéw stron z dnia 14 maja 1992 r. oraz z dnia 3
listopada 1992 r. wraz z ich zatgcznikami i aneksami. W przypadku, gdy do prawidtowej
wyktadni oswiadczen woli potrzebny okaze sie dowdd z zeznan sSwiadkow
zawnioskowanych przez strone pozwang oraz przestuchanie stron, sgd wyda w tym
zakresie stosowne postanowienie dowodowe.

W wyniku kolejnego rozpoznania sprawy Sgd Okregowy w J. wyrokiem z dnia 22
czerwca 2006 r. zasgdzit od pozwanej spotki na rzecz powoda kwote 12.153.979,24
ztotych z odsetkami ustawowymi uwzgledniajgcymi, iz wymagalno$¢ roszczen z tytutu
korzysci nastgpita w datach otrzymania decyzji o udzieleniu wspdtuprawnionym
patentow.

Sad Okregowy opart swe rozstrzygniecie na nastepujgcych ustaleniach

faktycznych:
14 maja 1992 r. strony zawarty umowe nr Nw (...), ktorej przedmiotem byto
wykonywanie prac badawczych i wdrazanie ich wynikéw do eksploatacji. W § 9 umowy
strony postanowity, ze w przypadku wykorzystania przy realizacji umowy projektéw
wynalazczych strony swoje zobowigzania wynikajgce z prawa wynalazczego okreslg w
odrebnej umowie licencyjne;.

13 listopada 1992 r. strony zawarty kolejng umowe nr Nw (...) na wykonanie
pracy badawczo — wdrozeniowej. Postanowienia dotyczgce rozliczania sie z efektéw,

sposobu i wysokosci optat okreslono podobnie jak we wczesniejszej umowie nr Nw (...).



W trakcie realizacji powyzszych umdéw pozwana zaproponowata powodowi
rezygnacje z zawarcia umow licencyjnych i przejscie na forme wspotwtasnosci, wobec
czego aneksami z dnia 5 kwietnia 1992 [do umowy nr Nw (...)] oraz z dnia 30 grudnia
1992 r. [do umowy nr Nw (...)] dokonano zmian § 9 uméw i ustalono, ze pracownicze
projekty wynalazcze powstate w ich wyniku stanowig wspotwtasnos¢ stron w czesciach
rownych.

Podziat korzysci uzyskanych przez jednego ze wspotwiascicieli wynalazkow
tytutem korzystania z nich we witasnym zakresie nie stanowit umownej regulacji
pomiedzy stronami.

Pozniejsze umowy tgczace strony a takze inne umowy tgczace pozwang z
osobami trzecimi zawieraty juz wprost unormowania dotyczgce podziatu korzysci ze
stosowania wynalazkéw wspolnych badz tez rezygnaciji z tego tytutu. W potowie lat 90 —
tych powodowy Instytut zgtosit ustnie swoje roszczenia z tytutu podziatu uzyskanych
zyskow. 5 kwietnia 2000 r. Instytut wezwat pozwang do przekazania jej, stosownie do
tresci art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci, naleznych pozytkbw ze wspotwtasnosci
patentow o podanych wyzej numerach.

W oparciu o opinie biegtego Sad Okregowy ustalit, ze pozwana w okresie od 1
lutego 1995 r. do 30 kwietnia 2001 r., z wylgczeniem korzystania z wynalazkéw na
blokach 1 i 2 w okresie od listopada 1999 r. do kwietnia 2001 r., odniosta tgcznie
56.530.136 ztotych korzysci z korzystania z wynalazkéw, z czego "4 wyniosta
14.132.534 ztotych. Poniewaz pozwana spotka wyptacita powodowi z wczesniejszego
wyroku 1.978.554,76 naleznosci gtdbwnej Sgd Okregowy uznat za zasadne powodztwo,
co kwoty 12.153.979,24 ziotych.

Przy dokonywaniu niezbednych ustalen i wyktadni umoéw na podstawie art. 65 § 2 k.c.
Sad pierwszej instancji przyjagt, kombinowang metode wyktadni, opartg na kryterium
subiektywnym i obiektywnym. Ustalajgc w oparciu o zeznania swiadkéw, w jaki sposéb
strona powodowa rozumiata regulacje umowne, Sad przyjat, ze strona powodowa
przystajgc na propozycje pozwanej Elektrowni w kwestii rezygnacji z zawarcia umow
licencyjnych, majgcych w przysztosci regulowaé podziat korzysci z wdrozenia przez nig
wynalazkow objetych umowami i propozycje zmian w zapisie § 9 tychze umow, byta
przekonana, ze zgodng wolg stron jest rezygnacja z kompleksowej regulacji umownej w
kwestii podziatu korzysci ze stosowania wynalazku przez wspotuprawnionego
[Elektrownie T.(...)] we wiasnym zakresie, czego nieunikniong konsekwencjg bedzie

zastosowanie w tej materii art. 45 ust. 2 ustawy o0 wynalazczosci, w przypadku



uzyskania przez pozwang korzysci z tego tytutu. Takze zgodne z wolg pozwanej byto
partycypowanie powoddki w korzysSciach osigganych ze stosowania wynalazkéw na
podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci a wprowadzona aneksami nr (....) nowa
tres¢ § 9 umowy nie regulowata tych kwestii. Taki wniosek Sgd pierwszej instanc;ji
wyciagnagt na podstawie zeznah sSwiadka J. G., jedynej przestuchanej osoby
uczestniczacej w negocjacjach stron, ktorego zeznania zostaty potwierdzone
zeznaniami innych $wiadkow : W., S. i D.

Zdaniem Sadu pierwszej instancji, gdyby nawet zatozy¢ odmienne
przeSwiadczenie strony pozwanej, ze zawarte w umowach regulacje w przedmiocie
wynagrodzenia tworcow wynalazkow, nie bedacych ich wtascicielami, nagréd dla osob
wspotdziatajgcych przy realizacji  projektdw  wynalazczych, wyczerpujg zakres
wzajemnych rozliczen stron, zwigzanych z wynalazkami, woéwczas brak bytoby podstaw
do uznania, ze obie strony rozumiaty w jednakowy sposob zapisy przyjetych regulacji a
obiektywna wykfadnia pisemnych oswiadczen woli, przy uwzglednieniu jezykowych regut
interpretacji i zwigzkow tresciowych zawartych w catym tekscie prowadzi do uznania, ze
brak byto umownego rozstrzygniecia, co do sposobu podziatu korzysci uzyskanych
przez jednego ze wspotwtascicieli wynalazkdéw.

Od wyroku Sadu pierwszej instancji apelacje wniosty obie strony. W wyniku ich
rozpoznania Sgd Apelacyjny wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. z apelacji pozwanej
zmienit zaskarzony wyrok w ten sposob, ze oddalit powddztwo o zasgdzenie
Swiadczenia pienieznego przekraczajgcego 4.701.061,40 ziotych z odsetkami
ustawowymi liczonym od 30 czerwca kazdego nastepujgcego po sobie roku, poczynajgc
od 30 czerwca 1999 r. a konczgc 30 czerwca 2002 r. W tym samym wyroku Sad
Apelacyjny oddalit w catosci apelacje strony powodowej.

Zdaniem Sgdu Apelacyjnego, przy wyliczaniu korzysci wynikajgcych z wynalazku
powinny by¢ brane pod uwage korzysci netto. Korzysci brutto, wyliczone dotychczas na
kwote 56.530.143 ztotych, kryjg w sobie warto$¢ przychoddéw za regulacyjne ustugi
systemowe pomniejszone o naktady na realizacje wynalazkow, wartos¢ wynagrodzenia
tworcow i wartos¢ nagrod dla oséb wspomagajgcych wdrozenia. Natomiast korzysci
netto stanowig warto$¢ korzysci brutto pomniejszonych o podatek dochodowy, odpisy od
zysku i strate na produkcji energii elektrycznej — jest to w odniesieniu do zyskéw i strat
przedsiebiorstwa zysk netto. Dlatego Sad Apelacyjny uzupehit postepowanie
dowodowe, i to tylko w opisanym zakresie, przez dodatkowg opinie biegtego w zakresie

wyliczenia zysku netto.



Sad Apelacyjny podkreslit swoje zwigzanie wyrokiem Sgdy Najwyzszego w tym
zakresie, ze wydanie korzysci powinno odpowiada¢ terminom zaptaty wynagrodzen
autorskich, ktore zostaty okreslone w sprawie na koniec czerwca kazdego roku. Dlatego
roszczenie powoda ulegto przedawnieniu za trzy lata wstecz od wniesienia powodztwa
w 2001 r.

Zsumowanie kwot nieprzedawnionych, przy uwzglednieniu 2 wysokosci zysku
dato 6.679.616,10 zlotych, co po odjeciu wyptaconej kwoty 1.978.554,76 ztotych dato
sume 4.701.061,40 zlotych, ktérg zasgdzit Sgd drugiej instancji. Jednoczes$nie Sad
Apelacyjny nie dopatrzyt sie naruszenia art. 65 k.c. | uznania, ze strony nie wytgczyty
obowigzku wzajemnych rozliczen.

Od wyroku Sadu drugiej instancji skargi kasacyjne ztozyty obie strony.

Powodowy Instytut zaskarzyt wyrok w czesci zmieniajgcej wyrok Sgdu pierwszej
instancji i oddalajgcej powodztwo o zaptate kwoty 7.452.917,84 ziotych z odsetkami
ustawowymi a takze w zakresie oddalenia powddztwa, co do odsetek ustawowych od
zasgdzonej kwoty za wczesniejsze okresy. Skarga kasacyjna zostata oparta na obu
podstawach z art. 398 * § 1 k.p.c.

Wedilug skarzgcego do naruszenie prawa materialnego doszto przez btedng
wyktadnie oraz niewtasciwe zastosowanie:

- art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci w powigzaniu z art. 15 i 16 ust. 1 pkt 15
ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych (tj.: Dz. U. z 1993 r. Nr 26,
poz. 117 ze zm.) przez przyjecie, ze korzysSci uzyskane przez pozwang ze
stosowania wynalazkow pomniejszone o nakfady do ich uzyskania, nalezy
dodatkowo pomniejszyé o obcigzenia podatkowe podatkiem dochodowym od
0s6b prawnych oraz 15 % odpisem z zysku po opodatkowaniem tym podatkiem;

- art. 118 w powigzaniu z art. 120 § 1 k.c. oraz art. 481 § 1 k.c. przez przyjecie, ze
roszczenia powoda, co do naleznosci sprzed 1998 r. ulegly przedawnieniu a
terminy wymagalnosci kazdego z rocznych sSwiadczen przypadaty na dzien 30
czerwca,

- art. 6 przez przyjecie, ze powod nie udowodnit wysokosci dochodzonego
roszczenia.

W ramach drugiej podstawy skargi kasacyjnej powdd wskazat na naruszenie art.
227 k.p.c. w zwigzku z art. 233 k.p.c. oraz art. 244 § 1 k.p.c. przez nie rozwazenie
wszechstronne materiatu dowodowego, w tym decyzji Urzedu Patentowego RP o

udzielenie ochrony na wynalazki oraz dokumentéw pozwanej zwigzanych ze wspolnymi



wynalazkami a takze na naruszenie art. 398%° k.p.c. przez pominiecie w wyroku przez
Sad Apelacyjny wyktadni dokonanej przez Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 7 lipca 2005
r.

Pozwana Elektrownia T.(...) S.A. zaskarzyta wyrok Sgdu Apelacyjnego w czesci
oddalajgcej jej apelacje od wyroku Sadu pierwszej instancji ostatecznie zasgdzajgcego
kwote 4.701.061,40 ztotych z odsetkami ustawowymi.

Zdaniem skarzgcej doszto do naruszenia art. 65 § 2 k.c. w zwigzku z § 9 umodw
badawczo-wdrozeniowych przez btedne odczytanie ich tresci wobec przyjecia za
podstawe dokonanej oceny wynikow postepowania dowodowego przeprowadzonego z
naruszeniem procedury.

W nawigzaniu do tej podstawy skargi kasacyjnej pozwany zarzucit naruszenie art.
479'%§ 1i 2 k.p.c. oraz art. 232 zdanie drugie k.p.c. w zwiazku z art. 391 § 1 k.p.c. przez
uwzglednienie przy orzekaniu spoznionych twierdzen i wnioskdw dowodowych
dotyczgcych odczytania tresci uméw badawczo — wdrozeniowych w sytuacji, gdy powod
w sprawie gospodarczej reprezentowany przez trzech profesjonalnych petnomocnikow
cofnat wczesniej przez siebie zgtoszony wniosek dowodowy o przestuchanie swiadkow.
W ramach tej samej podstawy skargi obejmujgcej przepisy postepowania zostat
sformutowany zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. przez
oparcie ustalen faktycznych na dowodach przeprowadzonych sprzecznie z art. 479 *2
k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazylt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci wymagajg rozwazenia zarzuty naruszenia przepiséw
postepowania, zawarte w obu skargach kasacyjnych, zwlaszcza ze czesS¢ z nich odnosi
sie bezposrednio do poczynionych w sprawie ustalen faktycznych bedgcych podstawg
wyrokowania przez Sad drugiej instancji. Od wynikow tej oceny zalezy, czy Sad
Najwyzszy przy rozpoznaniu zasadno$ci zarzutéw naruszenia prawa materialnego
bedzie zwigzany tymi ustaleniami faktycznymi.

Wedtug przyjetego w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania cywilnego (...), Dz. U. Nr 13, poz. 98, modelu instytucji kasaciji
jako nadzwyczajnego $rodka zaskarzenia ulegt istotnemu ograniczeniu, w odniesieniu
do wszystkich podmiotéw uprawnionych do wnoszenia skargi kasacyjnej, zakres
zarzutow. Zgodnie bowiem z art. 398% § 3 k.p.c. podstawa skargi kasacyjnej nie moga
by¢ zarzuty dotyczace ustalenia faktow lub oceny dowodow. Wytgczenie to pozbawia

strony mozliwosci powotywania sie na zarzut naruszenia swobodnej oceny dowodow,



przewidzianej w art. 233 k.p.c. (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 24 lutego 2006 r.,
sygn. akt Il CSK 136/05, niepubl.; z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt V CSK 11/06,
niepubl.). W tej czesci skarga kasacyjna strony powodowej nie zostata oparta na
ustawowej podstawie i z tej przyczyny Sad Najwyzszy nie moze w postepowaniu
kasacyjnym zajg¢ sie wadliwym zastosowaniem art. 233 k.p.c. przez Sad drugiej
instancji. To ostatnie podkreslenie jest istotne albowiem w skardze kasacyjnej nie
wskazano naruszenia przepisow postepowania przez ten Sad, ktory podzielit ocene
materiatu dowodowego dokonang w pierwszej instanciji.

Z tej samej, zasadniczej przyczyny wytgczona jest ocena przez Sgd Najwyzszy
naruszenia art. 244 § 1 k.p.c. przez brak rozwazenia mocy dowodowej dokumentéw
wymienionych w skardze kasacyjnej. Przytoczony w tym samym miejscu art. 227 k.p.c.
okresla jedynie, jakie fakty sg przedmiotem dowodu. Jak trafnie wskazat Sgd Najwyzszy
w wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sygn. akt IV CSK 272/06 (niepubl.), do
naruszenia tego przepisu moze dojs¢, gdy zostanie wykazane uchybienie takze innych
przepiséw regulujgcych postepowanie dowodowe. Poniewaz tymi przepisami miaty by¢
wedtug powoda art. 233 i 244 § 1 k.p.c., ktére nie mogg z podanych wyzej przyczyn
stanowiC¢ podstawy skargi kasacyjnej, takze jako bezzasadny nalezy oceni¢ zarzut
naruszenia ogolnej normy art. 227 k.p.c.

Strona powodowa zarzucita ponadto naruszenie art. 398°° k.p.c. przez pominiecie
wyktadni dokonanej przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. Skarzgcy nie
rozwingt jednak tej kwestii, w szczegolnosci nie wyjasnit jakiej wyktadni prawa miat nie
uwzgledni¢ Sad drugiej instancji. Jezeli zatozyé, w oparciu o analize uzasadnienia skargi
kasacyjnej, ze zarzut ten tgczy sie z przedawnieniem czesci roszczen powoda, to nalezy
zwroci¢ uwage, ze Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. ocenit wprawdzie jako
nietrafny zarzut strony pozwanej, dotyczacy przedawnienia roszczen powoda ale
jednoczesnie wskazat, Zze korzySci ze stosowania wynalazkédw s3g uzyskiwane
systematycznie i mogg byC¢ ustalone dopiero po odliczeniu kosztow, w tym takze
wynagrodzen naleznych twércom. Zdaniem Sadu Najwyzszego, w tej dacie stawaty sie
wymagalne roszczenia o zaptate korzysci uzyskane w okreslonym okresie
rozliczeniowym. Sad drugiej instancji, przyjmujac jednolicie w ramach ustaleh
faktycznych jako date rozliczenia za rok kalendarzowy 30 czerwca nastepnego roku i
uznajgc jednoczesnie, ze uleglty przedawnieniu roszczenia za okresy wczesniejsze niz

rozliczenie wypadajgce na dzien 30 czerwca 1998 r., nie uchybit tresci art. 398%° k.p.c.
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Odnoszgc sie w tym miejscu do, pochodzgcego ze skargi kasacyjnej powoda,
zarzutu naruszenia art. 118 k.c. w zwigzku z wynalazkami wg patentow nr (...)4 oraz
(...)0, poza tym co wynika ze zwigzania wczesniejszg wyktadnig dokonang przez Sad
Najwyzszy, nalezy wskazaé, ze uprawnienie do rozliczenia korzysci z korzystania z
wynalazku obejmuje takze okres sprzed uzyskania patentu. Zgodnie bowiem z trescig
art. 45 ust. 5 ustawy o wynalazczosci, przewidziane w ust. 2 tego artykulu zasady
rozliczen stosuje sie odpowiednio do wspolnosci prawa do patentu.

Pozwana Elektrownia T.(...) Spétka Akcyjna w swej skardze kasacyjnej eksponuje
przede wszystkim naruszenie przepisow o prekluzji dowodowej w postepowaniu
odrebnym w sprawach gospodarczych. Wbrew temu co podnosi sie w skardze do
oceny, czy doszlo do naruszenia art. 4792 § 1 k.p.c. nie ma znaczenia, czy
uwzglednione przez Sad wnioski dowodowe zostaty zgtoszone po raz pierwszy, czy tez
byly juz wczesniej zgtoszone a nastepnie zostaty cofniete i zgtoszone ponownie. Istotne
jest jedynie, czy zostaty spetnione przestanki do ich uwzglednienia, przewidziane w art.
479'% § 1 k.p.c. a zatem, czy rzeczywiscie potrzeba powotania tych dowoddw wynikta
pozniej i czy strona, stosownie do tej potrzeby, niezwtocznie, podata nowe twierdzenia
oraz dowody na ich poparcie. Skarzgcy nie kwestionuje, ze potrzeba powotania nowych
dowodow powstata pdzniej ze wzgledu na wyktadnie prawa zawartg w uzasadnieniu
wyroku Sadu Najwyzszego, ktéra otworzyta mozliwos¢ dowodzenia nowych
okolicznosci, uznanych przez ten Sad za istotne. Zarzuca jedynie, ze powodowy Instytut
cofnat dnia 10 stycznia 2006 r. wniosek dowodowy zawarty w piSmie procesowym z dnia
23 listopada 2005 r., ztozonym po ujawnieniu sie potrzeby powotania dowoddéw na
okolicznos¢ wykfadni umoéw zawartych przez strony, przez co utracit mozliwos¢
ponowienia analogicznego wniosku. Wobec tego nalezy podnies¢, ze cofniecie wniosku
dowodowego przez powoda byto warunkowe albowiem w tym samym pismie
procesowym zostat zawarty wniosek o oddalenie odpowiednich wnioskéw dowodowych
strony przeciwnej, zgtoszonych w pismie z dnia 20 grudnia 2005 r.

Dlatego dokonane przez powoda cofniecie wniosku dowodowego, zgtoszonego
we wiasciwym czasie (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 8 lipca 2005 r., sygn. akt Il
CK 770/04, niepubl.), uzaleznione od oddalenia wnioskdw dowodowych strony
przeciwnej, nie pozbawia strony mozliwosci jego ponowienia, jesli Sgd przeprowadzit
dowody zawnioskowane przez strone przeciwng. W tej sytuacji procesowej nie doszito

do naruszenia art. 479' § 1 k.p.c., a w konsekwencji bezzasadny jest takze zarzut
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naruszenia art. 232 i 233 k.p.c., polegajgcy na poczynieniu ustalen faktycznych na
podstawie dowodéw zgromadzonych z obrazg art. 479§ 1 k.p.c.

Wobec bezzasadnosci zarzutow obu skarg kasacyjnych, dotyczgcych naruszenia
przepisow postepowania, aktualne pozostajg dotychczasowe ustalenia faktyczne,
ktorymi Sgad Najwyzszy jest zwigzany przy rozpatrywaniu zarzutdw naruszenia norm
prawa materialnego.

Pozwana spétka upatruje naruszenia art. 65 § 2 k.c. w btednym odczytaniu przez
Sad tresci umoéw badawczo — rozwojowych zawartych przez strony 14 maja 1992 r. oraz
3 listopada 1992 r. Sad drugiej instancji, nawigzujgc do obszernych wywoddéw Sadu
Okregowego, wskazat przyczyny, ktore ostatecznie usprawiedliwiaty korzystny dla
powoda wynik wyktadni uméw. Podziela je rowniez Sad Najwyzszy. Nie ma racji
skarzgca, ze brak powotania sie w aneksach do umoéw na dyspozytywng norme art. 45
ust. 2 ustawy o wynalazczosci nalezy odczytac jako jej wytgczenie. Do zastosowania tej
normy wystarczyto tylko przyjecie konstrukcji wspotwlasnosci wynalazkéw, co strony
jednoznacznie uczynity w § 9 ust. 1 anekséw do obu uméw. Sgd w pierwszej kolejnosci,
na podstawie dowodéw zaoferowanych przez strony, podjgt sie ustalenia jakie
znaczenie strony przypisywaty oswiadczeniom zawartym w przedmiotowych umowach i
przyjat, ze obie strony nie miaty zamiaru ani wytgczenia ani ograniczenia zastosowania
art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci. Do tych samych rezultatbw doprowadzito
zastosowanie wzorca obiektywnego, przez przyznanie ztozonym oswiadczeniom woli
znaczenia, jakie mogt z nich wyinterpretowaé starannie dziatajgcy ich adresat, przy
uwzglednieniu okolicznosci, w jakich zostaty ztozone oswiadczenia, zasad wspotzycia
spotecznego i ustalonych zwyczajow (zob. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 19 wrzes$nia
2007 r. , sygn. akt Il CSK 189/07, niepubl.; z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt Ill CSK
30/06, niepubl.; uchwate Sadu Najwyzszego z dnia 29 czerwca 1995 r., sygn. akt lll CZP
66/95, OSNCP 1995/12/168).

Nie zastuguje na uwzglednienie podniesiony w skardze kasacyjnej powoda zarzut
naruszenia art. 6 k.c. przez jego zastosowanie z negatywnymi dla powoda
konsekwencjami. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze wysoko$¢ dochodzonego roszczenia
zostata w postepowaniu apelacyjnym zweryfikowana przez przeprowadzenie dowodu z
uzupetniajgcej opinii biegtego.

Sad Najwyzszy podziela wyrazony w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku poglad,
ze przy obliczeniach korzysci uzyskiwanych z korzystania z wynalazku przez jednego ze

wspotuprawnionych w celu rozliczenia z pozostatymi wspotuprawnionymi, stosownie do
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treSci art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci, powinno uwzglednia¢ sie wszelkiego
rodzaju obcigzenia zarowno cywilnoprawne jak i administracyjnoprawne jakie musiat
ponies¢ korzystajgcy z wynalazku. Przedmiotem rozliczeh sg tylko korzysci uzyskane
przez korzystajgcego z wynalazku, a te dajg sie wyliczy¢ dopiero po odliczeniu
naktadow poczynionych dla ich uzyskania oraz po odliczeniu naleznych od nich
obcigzen podatkowych poniesionych przez korzystajgcego z wynalazku. Ten rodzaj
korzysci netto ulega podziatowi zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczosci.

Oceny tej nie zmieniajg powotane w skardze kasacyjnej art. 15 i 16 ustawy z dnia
15 lutego 1992 o podatku dochodowym od oséb prawnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 ze zm.), ktdre majg zastosowanie wytgcznie do obliczania wymiaru tego
podatku.

Z tych wszystkich wzgledow Sad Najwyzszy oddalit obie skargi kasacyjne na
podstawie art. 398 k.p.c. znoszac pomiedzy stronami koszty postepowania
kasacyjnego na podstawie art. 100 k.p.c. w zwigzku z art. 398%* k.p.c. oraz art. 391 § 1
k.p.c.



