Sygn. akt V AGa 700/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2021 .

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Dariusz Chraponski (spr.)
Sedziowie: SA Olga Gornowicz-Owczarek
SA Wiestawa Namirska
Protokolant: Anna Fic-Bojdot

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2021 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) Spo6iki z ograniczona odpowiedzialnoScig w K.
przeciwko (...) Spblce z ograniczong odpowiedzialno$cig w D.

o zaplate

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 24 sierpnia 2018 r., sygn. akt XIV GC 28/15

1. oddala apelacje;

2. zasgdza od pozwanej na rzecz powodki kwote 18.750 (osiemnascie tysiecy siedemset pie¢dziesiat) zlotych tytulem
kosztow postepowania apelacyjnego.

SSA Olga Gornowicz-Owczarek SSA Dariusz Chraponski SSA Wieslawa Namirska

Sygn. akt V AGa 700/18

UZASADNIENIE

Po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu Powodka (...) Sp. z o0.0. w K. domagal asie od (...) Sp. z 0.0. w D. kwoty
12.332.990,44 zt z ustawowymi odsetkami za op6znienie i kosztami procesu.



Powodka zadala wynagrodzenia w oparciu o umowe z dnia 31 grudnia 2007 r. o wsp6lnoSci prawa do patentu, zgodnie
z ktéra nalezno$é dochodzona pozwem podlegala stosownemu wyliczeniu przez specjaliste ustanowionego stosownie
do procedury umownej. Strona pozwana skutkiem odmowy wykonania obowigzkéw umownych i wspoéldzialania
przy wyliczeniu korzysSci (efektéw ekonomicznych) z zastosowania wynalazkéw, uniemozliwila stronie powodowej
bezsporne wyliczenie jej naleznoéci, jako procentowej czeéci (33,5%) w uzyskanej korzysci twierdzac, ze nie wystapily
efekty ekonomiczne z wdrozenia wynalazkow. Wynagrodzenie dotyczylo V i VI okresu rozliczeniowego.

Pozwany wniost o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztoéw procesu.

Pozwana podniosla, ze strona powodowa nie wykazala rzeczywistej i zgodnej z obiektywnym stanem rzeczy wysoko$ci
roszczenia. Pozwana wskazala, ze strona powodowa przez rzeczywista wysoko§¢ roszczenia rozumie jego wysokosé
odpowiadajaca w 100% proporcji wynagrodzenia powodki do uzyskanych przez pozwana korzysSci ze stosowania
wynalazkow (tj. 33,5%), natomiast wedlug pozwanej wysoko$¢ tego roszczenia zgodna z obiektywnym stanem rzeczy
powinna uwzgledniaé okolicznoSci, iz z istoty rzeczy sprawno$¢ urzadzen ulega pogorszeniu z uplywem czasu, a zatem
ze niezbedne jest dokonanie oszacowania tej sprawnos$ci w odniesieniu do tzw. Vi VI okresu rozliczeniowego. Zdaniem
pozwanej nie sposob przyjaé przy wyliczeniu naleznego powbddce wynagrodzenia za okres V I VI tych samych zalozen
co do I okresu rozliczeniowego, albowiem po uplywie 6 lat od stosowania wynalazkoéw ewentualne efekty wynikajace
ze stosowania wynalazkéw musialy ulec zmianie. Tym samym nie sposob okre$li¢ podstawy dla tego wynagrodzenia
w taki sam sposob, w jaki to zostalo dokonane w pozwie, tj. poprzez proste przeniesienie algorytmu roku pierwszego
na stan efektow roku pigtego i szostego.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy zasadzil od pozwanej na rzecz powddki kwote 12.456.371,87 z} z ustawowymi
odsetkami od: kwoty 9.769,44 zt od dnia 22 grudnia 2014 r., od kwoty 1.878.132,41 od dnia 22 grudnia 2014 r.; od
kwoty 486.927,86 zl od dnia 24 lutego 2016 r.; od kwoty 198.834,73 zl od dnia 23 paZdziernika 2017 r. i od kwoty
123.381,53 zl od dnia 24 stycznia 2018 r. Oddalil pow6dztwo w pozostalym zakresie zasadzit od pozwanej na rzecz
powddki koszty procesu w wysoko$ci 150.882 zt.

Sad Okregowy ustalil, ze w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiedzy powodka (dalej tez: Spodtka (...)) a (...) Sp. z o0.0.
w D. (dalej tez: (...)) zawarta zostala umowa o dokonanie i wdrozenie innowacji nr (...) celem uregulowania
wspolpracy w okresie od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie dokonywania i wdrazania
innowacji dla podwyzszenia sprawnosci kotléw energetycznych (...) i (...), zainstalowanych u zamawiajacego, ktore
mialy pracowaé wedlug nowej technologii. W §wietle umowy stron wszelkie dokonane innowacje stanowily wspolna
wlasno$¢é stron w réwnych czesciach tj. po 50% (§ 7 umowy). Z tytulu stosowania przez(...) wspolnych innowacji,
powodowa Spoéltka otrzymywaé miala 1/3 czeé¢ korzyéci ustalanych na podstawie wyliczonych i zweryfikowanych
efektow ekonomicznych. Szczegolowe zasady rozliczania efektow strony mialy okredlic w umowie o wspolnosci
prawa do patentu, ktoéra miala by¢ zawarta w terminie do dnia 30 grudnia 2007 r. i uaktualniana w zakresie
przedmiotu ochrony wlasnosSci przemyslowej corocznie w trakcie modernizacji kolejnych kotlow. (...) wybrala do
wspolpracy Spolke (...), bo Spolka ta oferowala nie tylko najlepsze rozwiazania techniczne, ale roéwniez najlepsze
warunki finansowania rozwigzan. Jako jedyna firma nie chciala pieniedzy za same rozwigzania, chciala tylko uzyskaé
wynagrodzenie po uzyskaniu efektow z zastosowania danego rozwigzania. Dlatego w umowach byly zawarte bardzo
precyzyjne mechanizmy wyliczajace korzySci z wdrozenia wynalazkéw. Przy czym dwa wynalazki zostaly wdrozone
jeszcze przed podpisaniem umowy o wykonanie i wdrozenie innowacji.

Zanim doszlo do podpisania powyzszej umowy powddka zawarla z tworcami w osobach M. P., W. P.iD. S., umowy w
trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ,,Prawo wlasnoSci przemyslowej”, w ktorych zlecila dokonanie
opracowania 6 projektéw dotyczacych: w dniu 26 wrze$nia 2005 r. ukladu peczka zebrowego wymiennika ciepla, w
terminie do dnia 10 kwietnia 2006 r.; w dniu 26 wrze$nia 2005 r. sposobu podgrzewania wody zasilajacej kociol
parowy oraz dwustopniowego podgrzewacza wody zasilajacej kociol parowy, w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 r.;
w dniu 22 maja 2006 r. sposobu i urzadzen do ochrony przed korozjg ekranéw bocznych kotléw energetycznych z
palnikami frontowymi, opalanych weglem i/lub gazem; w dniu 24 maja 2006 r. sposobu i urzadzenia do formowania
strug mieszanki pylo-powietrznej oraz powietrza i/lub gazu w wirowym palniku pylowo-gazowym, w terminie do



dnia 1 wrze$nia 2006 r.; w dniu 5 pazdziernika 2006 r. sposobu i urzadzenia do ograniczenia iloSci powietrza
falszywego zasysanego przez podajnik wegla, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.; w dniu 23 lipca 2007 r. ukladu
wykorzystujacego straty niedopatu w popiele zuzlu, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zadaniem pierwszego projektu byto zapewnienie zwiekszenia sprawnoéci zeber wzdluznych usytuowanych na rurach
podgrzewacza wody, co mialo spowodowaé zmniejszenie ciezaru ozebrowania, a tym samym mniejsze obciazenie
elementéw zawieszen i podparc peczka bez straty efektywnosci cieplnej, a takze zmniejszenie drgania ciepla, na
skutek asymetrii rury ozebrowanej, utrudniajacej powstanie zjawisk rezonansowych. Natomiast zadaniem drugiego
projektu bylo zapewnienie wlasciwego przeplywu mieszaniny wodno-parowej w parujacym podgrzewaczu wody,
uniemozliwiajacy niekontrolowany rozdzial wody i pary i zwiekszajacy trwalo$é rur podgrzewacza oraz spowodowanie
zwiekszenia sprawnos$ci kotla i zwiazane z nig zmniejszenie emisji CO2 poprzez obnizenie temperatury spalin
wylotowych, a takze ograniczy¢ nadmierny podgrzew powietrza w podgrzewaczach regeneracyjnych, co mialo
spowodowa¢ zwiekszenie trwalo$ci ich elementéw oraz zmniejszyé strumien powietrza przysysanego do mlynow,
co mialo wplyngé na podwyzszenie sprawnos$ci kotla i zmniejszy¢ emisje CO2. Zadaniem trzeciego projektu bylo
zapewnienie ochrony ekranéw bocznych komory paleniskowej kotla z paleniskiem frontowym opalanego weglem
kamiennym oraz gazem wielkopiecowym. Zadaniem czwartego projektu bylo zapewnienie niskoemisyjnej pracy
palnika pylowego poprzez ograniczenie tworzenia sie paliwowych tlenkéow azotu, oraz redukcji juz wytworzonych
tlenkow azotu w zagwi ptomienia, wykorzystywanie gazu rozpalkowego/koksowniczego/ziemnego podawanego przez
lance gazowe w obrebie palnika pylowego do redukcji wytworzonych tlenkéw azotu oraz umozliwienie pracy
roéwnoleglej i cigglej palnika z uzyciem obu rodzajéow paliwa. Zadaniem pigtego projektu bylo zapewnienie emisji
falszywego powietrza zasysanego do mlynéw wentylatorowych przez podajniki wegla poprzez umozliwienie ich
pracy z zamknietymi wlazami nad rura zasypowa oraz zwiekszenie rownomierno$ci podawania wegla do mlynow
wentylatorowych. Zadaniem szostego projektu bylo doprowadzenie do obnizenia straty niecalkowitego spalania, a
tym samym do zwiekszenia sprawnoéci kotla i zwiagzanego z nig zmniejszenia emisji CO2, umozliwienie wykorzystania
odpadow paleniskowych do celéw budowlanych.

W wyniku zawartych uméw zostaly przygotowane nastepujace projekty wynalazcze: Wynalazek nr (...) — ,,Sposob
podgrzewania wody zasilajacej kociol parowy oraz dwustopniowy podgrzewacz wody zasilajacej kociot parowy”,
Wynalazek nr (...) — ,,Peczek zebrowy wymiennika ciepta”, Wynalazek nr (...)— ,Sposob ograniczania iloSci powietrza
falszywego zasysanego przez podajnik wegla”, Wynalazek nr (...) — ,Sposéb i urzadzenie do ochrony przed
korozja ekranéw bocznych kotléw energetycznych z frontowymi palnikami, opalanych weglem kamiennym i gazem
wielkopiecowym”, Wynalazek nr (...) — ,Spos6b i urzadzenie do formowania strug mieszanki pylowo-powietrznej,
powietrza oraz gazu w wirowym palniku pylowo-gazowym”, Wynalazek nr (...) — ,,Spos6b i uklad do obnizenia
zawarto$ci czeSci palnych w popiele w kotlach energetycznych pytowych”, Wynalazek nr (...)— ,Spos6b i uklad
optymalizacji procesu spalania u wytworcy mediow energetycznych zwlaszcza energii cieplnej” .

W dniu 31 grudnia 2007 r. powodka zawarla z (...) umowe nr (...) o wspolnoéci prawa do patentu, zgodnie z ktbra
udzial poszczegélnych wynalazkéw w uzyskanych efektach ekonomicznych z tytulu stosowania nowej technologii
kazdorazowo mial byé¢ ustalany przez powolang w tym celu komisje z udzialem obu stron. Celem umowy bylo
uporzadkowanie i okreslenie praw i obowiazk6éw obu wspotuprawnionych. Dodatkowo celem bylo rowniez precyzyjne
ustalenie procedury wyliczenia korzysSci z wdrazanych wynalazkéw oraz prawidlowego ich rozdziatu, czyli ustalenie
wynagrodzenia dla Spoékki (...). Umowa o wspolnoéci prawa do wynalazku nie przewidywata ram czasowych. KorzySci
powinny by¢ rozliczane do czasu do kiedy wynalazki beda stosowane i beda przynosily korzy$ci. Umowa ta miala
charakter umowy starannego dzialania. W umowie tej nie bylo zadnych postanowien dotyczacych zamortyzowania
sie wynalazkow lub ich zuzycia. Glowna rola technologii jest sposdb, a sposob sie nie starzeje. W my$l § 5 pkt 7
umowy (...) i § 3 lit. c. umowy nr (...) (...) byla zobowigzana do wyliczenia efektéw ekonomicznych, stanowiacych
podstawe dla rozliczen pomiedzy stronami. Mocg rzeczonych uméw oraz Aneksu Nr (...) z dnia 30 grudnia 2008 r. do
umowy (...) strony staly sie wspoluprawnione do korzystania z technologii podwyzszenia sprawno$ci kotléw, objetych
projektami wynalazczymi o numerach zgloszen do Urzedu Patentowego(...), (...), (...), (...), (...), (...). Stosownie do §
3 lit. d. umowy nr (...) (...) byla rowniez zobowigzana do podziatu uzyskanych korzysci ze stosowania wynalazku w



wysokosci i terminach ustalonych w § 4 umowy. Ponadto byla zobowiazana do udostepniania powddce na biezaco
potrzebnych materiatéow i informacji (§ 3 lit. d umowy). Umowa o dokonanie i wdrozenie innowacji nr (...) miala
charakter umowy o dzielo. Umowy mialy za zadanie wdrozenie szczeg6lowo opisanych innowacji, a nastepnie podzial
efektow uzyskanych z zastosowanych rozwigzan technicznych. Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy Nr (...) zamawiajacy
(obecnie pozwana, a poprzednio jej poprzedniczka prawna) — jako pierwszy uprawniony (korzystajacy z wynalazku
u siebie) byl zobowigzany w terminie do 30 dni po zakonczeniu danego roku stosowania wynalazku do wyliczenia
uzyskanych efektoéw ekonomicznych netto i w kolejnym miesigcu do przekazania na rzecz drugiego uprawnionego
(powodki) uzyskanych korzyséci w wysoko$ci okreslonej procentowym podzialem. W konsekwencji umowa nakladala
na poprzedniczke prawna pozwanej jednoznaczny obowigzek zaplaty 33,5% korzy$ci powodce. Strony przyjely w
umowie, ze dwunastomiesiecznym okresem obliczeniowym bedzie okres od 1 maja danego roku kalendarzowego do
30 kwietnia nastepnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ustaleniami z dnia 19 maja 2008 r., dotyczacymi podziatu korzySci z wykorzystywania nowej technologii
pracy kotlow energetycznych (...) w (...), podwyzszajacej ich sprawno$¢ i ograniczajacej emisje CO2, chronionej
wynalazkami:

1. ,Spos6b i urzadzenie do ochrony przed korozja ekranéw bocznych kotlow energetycznych z frontowymi palnikami,
opalanych weglem kamiennym i gazem wielkopiecowym” nr (...),

2. ,Sposob i urzadzenie do formowania strug mieszanki pylowo-powietrznej, powietrza oraz gazu w wirowym palniku
pytowo-gazowym” nr (...)

3. ,Sposo6b ograniczania iloSci powietrza falszywego zasysanego przez podajnik wegla” nr(...),

4. ,Sposo6b podgrzewania wody zasilajacej kociol parowy oraz dwustopniowy podgrzewacz wody zasilajacej kociol
parowy” nr (...),

5. ,Peczek zebrowy wymiennika ciepta” nr (...),

z ktérych wynalazki wskazane pod pkt 1, 2 i 3 zostaly zainstalowane w kotlach energetycznych (...) o nr (...), nr(...),
nr (...), nr(...), nr (...) w (...) w latach 2006-2007, (...) wyliczyla efekty ekonomiczne z tytulu wykorzystywania
wynalazku za I okres obliczeniowy, tj. od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. oraz dokonala wyliczenia/ prognozy
przewidywanych efektow ekonomicznych za okres od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2010 r. Wyliczenia i weryfikacji
efektow dokonala firma o nazwie ,(...) P. B.” z siedziba w K.. Jak wynika z powyzszych ustalen zrédlami efektow
ekonomicznych byly: podwyzszenie sprawnoéci kotléw skutkujace obnizeniem kosztéw zmiennych wytwarzania
energii, obnizenie zuzycia energii na potrzeby wlasne, zmniejszenie awaryjnosci kotlow skutkujace obnizeniem
kosztow remontéw i rozruchéw i obnizenie emisji CO2. Laczna kwota efektow ekonomicznych w I okresie stosowania
wynalazku wyniosta 5.943.343,00 zl, z czego 33,5% (1.991.020,00 zl) bylo nalezne powddce zgodnie z § 4 ust. 1
umowy. Zgodnie z § 4 ust. 3 ustalen kwota korzysci dla powddki zostala wyplacona w ratach. Podobnie strony
ustalily podzial korzysci z wykorzystywania nowej technologii pracy kotlow energetycznych(...)w (...), podwyzszajacej
ich sprawno$¢ i ograniczajacej emisje CO2, chronionej wynalazkami rok pdzniej, tj. w dniu 20 maja 2009 r., przy
czym pod uwage brany byl tez kolejny wynalazek: ,Sposéb i uklad optymalizacji procesu spalania u wytworcy
medidéw energetycznych zwlaszcza energii cieplnej” — nr (...). Eaczna kwota efektéw ekonomicznych w II okresie
obliczeniowym wykorzystywania wynalazku wyniosla 5.219 203,00 zl, z czego 33,5% (1.748.432,00 z}) bylo nalezne
powodce zgodnie z § 4 ust. 1 umowy. Zgodnie z § 4 ust. 3 ustalen kwota korzysci dla powodki zostala wyplacona
w dwbch ratach. Zrédlem zaplaty mial by¢ efekt ekonomiczny netto, ktéry wyniknie z zastosowania wynalazkow.
Umowny mechanizm rozliczen stron poprawnie byt stosowany przez dwa lata, za$ obie strony tak samo rozumialy
sposob rozliczen. Zadaniem eksperta mialo by¢ wyliczenie procentowego przyrostu sprawnoéci. Ich wysoko$¢ ustalata
najpierw firma P. B. (obliczenia dotyczace pierwszego okresu rozliczeniowego), a po jego $mierciJ. Z. (obliczenia
dotyczace drugiego okresu rozliczeniowego). Dr J. Z. dokonal obliczenia efektéw ekonomicznych t3 sama metoda,
ktora zastosowal P. B. podczas dokonywania obliczen w pierwszym okresie obliczeniowym. Efekty ekonomiczne
wdrazania wynalazkow byly pozytywne, za wszystkie okresy od III do VI warto$¢ poprawy sprawnosci kotla byla taka



sama i wynosila dla kottéw w pelni zmodernizowanych 4,05%, natomiast dla kotléw w czeSci zmodernizowanych
3,35%. Dla wszystkich kottow dr J.Z.obnizyl warto$¢ poprawy sprawnosci kotléw o 0,63% z powodu wylaczenia
nawrotu popiotow do kotla. Metoda ta polegata na poréwnaniu sprawno$ci kottéw przed i po wdrozeniu wynalazkow.
Ustalen komisji oraz sporzadzonych opracowan w I i II okresie obliczeniowym strony nie kwestionowaly, podzielajac
przyjete w nich zasady wyliczenia efektow ekonomicznych, a zawarcie ustalen rozliczajacych strony kazdorazowo
odbywalo sie przez reprezentujgce strony zarzady zgodnie z zasadami reprezentacji. Strony uznawaly zastosowanie
metody posredniej jako miarodajnej, gdyz metoda bezposrednia zaburzyla by wynik z uwagi na to, ze ocena
iloéci i jakoSci paliw byla obarczona bledem z uwagi na réznice w dostarczanym do kotléw paliwie. Nadto strony
przyjmowaly, iz nie ma bezpoSredniego odniesienia wynikéw ekonomicznych firmy do efektéw osigganych z
wdrazanych wynalazkow.

Dla os6b reprezentujacych poprzedniczke prawng pozwanej oraz dla Prezesa Zarzadu powodki pojecie ,efektow
ekonomicznych” utozsamiane bylo z pojeciem ,korzy$ci”. W 2007 r. o sposobie wyliczenia korzy$ci decydowaly
polskie normy regulujace wyliczenie sprawnosci kotlow, przyrostu sprawnosci kottéw. Norma ta obowigzywala w calej
energetyce i nie bylo innych przepisow przewidujacych sposoby wyliczania sprawnosci kotlow. Obecnie ta polska
norma z 2007 r. regulujaca wyliczenie sprawnos$ci kottow stala sie norma europejska. Norma ta przewiduje dwie
metody wyliczenia sprawno$ci kotléw bezposrednio lub poérednio. Strony przyjely metode posrednia polegajacg na
wykonywaniu pomiar6éw bilansowych kazdego kotla przed i po zastosowaniu wynalazkow. Metoda ta jest stosowana w
calej energetyce. Kazdy kociol, gdzie zastosowano innowacje miat co najmniej dwa pomiary, jeden przed dokonaniem
wdrozenia, a drugi po. Zrédlem uzyskania efektéw ekonomicznych bylo uzyskanie podwyzszenia sprawnosci pracy
kotlow. W metodzie posredniej, badaniem powinien by¢ objety okre$lony kociol, a nie cale przedsiebiorstwo. Nie bylo
zadnych uzgodnien, aby ustalenie wynagrodzenia bylo zalezne od objecia wynalazkéw ochrona patentowa. Nie mniej
jednak bylo to korzystne i bezpieczne dla obu firm jezeli wynalazek znalazl swoja ochrone patentowa. (...) nigdy nie
ograniczyla czasowo prawa do uzyskania korzySci finansowej skorzystania z patentu. Umowa o wspo6lnosci prawa
do patentu byla na czas nieokre$lony. Zaré6wno po czeSciowym, jak i calkowitym wdrozeniu wynalazkéw powodki
sprawno$¢ kotlow (...)wzrosta. Strony zalozyly, ze okres do 31 grudnia 2011 r. bedzie wystarczajacym czasem na
wdrozenie wszystkich wynalazkoéw na wszystkich kotlach. Dla ekonomiki inwestycji strony przewidzialy, ze zdazg z
pelnym wdrozeniem wynalazkéw do grudnia 2011 r. Wynalazki dzialaly synergicznie, tj. dawaly efekt gdy dzialaly
lacznie. Efekt uzycia wynalazkow dotyczy kotlow, w ktérych zostaly zamontowane, a nie calego przedsiebiorstwa.
Jeden z wynalazkow zastosowanych przez (...) w poczatkowym okresie obowigzywania umowy dotyczyt zawracania
czeSci popiotu do komory paleniskowej. Wynalazek ten nie jest jednak obecnie wykorzystywany. Wynalazek ten
przestal by¢ wykorzystywany ze wzgledu na zmiane paliwa. Wynalazek ten mial znaczenie przy dobrym weglu o duzej
warto$ci opalowej i niskiej zawartoSci popiotu. Z czasem zamawiajacy przeszed} na uzywanie wegla gorszej jakoSci z
duza zawartoScia popiotu, przez co wynalazek stracit sens. Duza ilo§é popiotu nie mogla by¢ nawracana z powrotem do
kotla celem spalania, bo byloby to szkodliwe dla kotla. Drugi wynalazek dotyczyl powietrza ostonowego przy palnikach
gazowych i pylowych. Skutkiem stosowania tego wynalazku byl brak korozji nisko-tlenowej w komorze paleniskowe;j.
Zapewnial on wlasciwe spalanie odpowiednio normowang emisja azotu. Wynalazek ten nie byl uwzgledniany przy
wyliczaniu korzysci za 11 IT okres obliczeniowy. Tworcy nie przekladali tego wynalazku na korzysci finansowe. Trudno
bylo okresli¢ jaki jest wplyw palnika na skuteczno$é spalania i dlatego ten wynalazek nie byl rozliczany przy wyliczeniu
korzy$ci. W przypadku tego wynalazku efekt finansowy jest nieuchwytny. Dwa wynalazki dotyczyly podgrzewacza
wody. Podgrzewacz wody jest wymiennikiem ciepta, ktéry podgrzewa wode, zanim ta dalej zostanie odparowana,
juz w innych elementach kotla. Jeden z tych wynalazkéw mial na celu zmiane przeplywu mieszanki parowo-
wodnej co w konsekwencji pozwolilo na zwiekszenie odparowalnosci wody w podgrzewaczu wody. Celem drugiego
wynalazku na podgrzewaczu wody bylo zwiekszenie powierzchni ogrzewalnej poprzez opletwowanie rur podgrzewacza
wody. Wynalazki, zwigzane z podgrzewaczem wody daja najwiekszy efekt wynikajacy z zastosowania wszystkich
wynalazkow. Efektem zastosowania dwoch wynalazkéw podgrzewacza wody jest znaczne obnizenie temperatury
spalin wylotowych z kotla, co zmniejsza najwieksza strate w pracy kotla. Strata wylotowa jest bowiem najwieksza
stratg, stanowi polowe wszystkich strat w pracy kotla. Przez zastosowanie wynalazkéw w podgrzewaczu wody, strate
wylotowa mozna ograniczy¢ o polowe, a przez to wszystkie sumaryczne straty w pracy kotla mozna ograniczyé o 25%.



Kolejnym wynalazkiem bylo doszczelnienie instalacji wytwarzania pylow w mlynie. Specyfika kotla (...) bylo to,
ze duzo falszywego powietrza przedostawalo sie przez mlyny, co powodowalo porywanie czasteczek wegla do gory
i niepelne spalanie. Wegiel dostawal sie wtedy do popiolu. Zasysanie zbyt duzej ilo$ci powietrza, bylo okreSlane
terminem falszywe powietrze. Falszywe powietrze to tylko kwestia nadmiaru powietrza, nie ma innych elementow,
ktore determinowalyby pojecie falszywego powietrza. Wynalazek polegal na zamontowaniu blokad w mlynach, ktore
ograniczaly doplyw falszywego powietrza. Po wdrozeniu wynalazkow przeprowadzane byly pomiary, w tym 106
wykonala firma (...), a 83(...) w L.

Po zmianie zarzadu, poprzedniczka prawna pozwanej nie rozliczyla korzySci za IIT i IV okres rozliczeniowy i
odmoéwila powddce zaplaty wynagrodzenia powolujac sie na brak efektow ekonomicznych z wdrozenia wynalazkow.
Strona pozwana po zmianie zarzadu zlecila (...) Sp. z 0.0. we W. analize stosowanej metody obliczania korzysci
wdrozonych wynalazkéw i ich obliczenie. W sporzadzonej analizie zakwestionowano prawidlowo$¢ dokonanych
obliczen. Opracowanie to oparto na danych eksploatacyjnych z (...), przy czym spoétka ta opinie odno$nie wynalazkow
wykonywala po raz pierwszy. Przed jej sporzadzeniem osoby ja wykonywujace nie zapoznaly sie z opracowaniem prof.
P., w ktorym ocenil on stan oprzyrzadowania kotléw i wskazal, ze przyrzady pomiarowe kotlow dzialaja z dokladno$cia
5-6%. W zwiazku z powyzszym powodka wystapita do Sadu Okregowego w Katowicach z pozwem o zasadzenie od (...)
Sp. zo0.0. w K. kwoty 5.937.130,90 zt wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrokiem z dnia 30 maja 2014 r., (sygn.
akt XIV GC 271/13), Sad Okregowy w Katowicach zasadzil od (...) Sp6iki z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba
w K. na rzecz powodki kwote 5.937.130,90 zl z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.880.814,40 zl od dnia 1 lipca 2010
r. i od kwoty 3.056.314,50 zt od dnia 1 lipca 2011 r. oraz zasadzil od pozwanej na rzecz powodki kwote 262.710,38 zi
tytulem kosztéw procesu. Wyrok powyzszy uprawomocnil sie w dniu 18 grudnia 2014 r. w wyniku oddalenia przez
Sad Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt V ACa 684/14 apelacji strony pozwane;.

Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy o wspolnosci prawa do patentu, Nr (...), z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz ustaleniami
dokonanymi miedzy stronami w dniach 19 maja 2008 r. i 20 maja 2009 r. termin zaplaty naleznoéci za V okres
obliczeniowy uplynal z dniem 30 czerwca 2012, a termin zaplaty naleznosci za VI okres obliczeniowy w dniu 30
czerwca 2013 r. Pomimo uplywu terminu do wyliczenia i zaplaty naleznosci za V i VI rok obliczeniowy poprzedniczka
prawna pozwanej nie rozliczyla tych korzysci. Poniewaz strona pozwana nie rozliczyla sie z powodka, ponadto nie
przedlozyla rzetelnych wyliczen efektéw ekonomicznych z wdrozenia wynalazkéw, powddka zwrdcila sie do dr J.
Z. o przygotowanie opracowania, w ktorych autor wyliczy szacunkowe efekty ekonomiczne wynikajace z wdrozenia
e Elektrocieptowni (...) Sp. z o.0. z siedziba w D. rozwigzan technicznych bedacych wynalazkami, wedlug ktérych
dokonano od 2007 r. kompleksowej modernizacji pieciu kotléw (...) majacej na celu zwiekszenie efektywnosci
produkcji energii. W pazdzierniku 2014 r. dr J. Z. przygotowal na zlecenie powo6dki dwa dokumenty w postaci
»Obliczenia szacunkowych efektow ekonomicznych modernizacji kottéw (...) w Elektrocieplowni (...) z piatym
okresie obliczeniowym tj. za sezon 2011/2012.” oraz ,,Obliczenia szacunkowych efektéw ekonomicznych modernizacji
kotléw (...) w Elektrocieplowni (...) z piatym okresie obliczeniowym tj. za sezon 2012/2013. Jak wynika z tych
opracowan, zostaly one przygotowane zgodnie z tre$cia umowy o wspo6lnoéci prawa do patentu o nr (...) z dnia 31
grudnia 2007 r. wraz z Aneksem nr (...) z dnia 30 grudnia 2008 r. Przygotowujac powyzszy dokument przyjeto, ze
kotly KP-2, KP-4, KP-1 s3 w pelni zmodernizowane, natomiast kotly KP-3 i KP-5 sg cze$ciowo zmodernizowane,
potwierdzajgc wiarygodno$¢ tych danych podczas wizji lokalnej w dniach 28-29 pazdziernika 2013 r., dokonanej
zgodnie z zarzadzeniem Sadu Okregowego w Katowicach z udziatem bieglego sadowego w sprawie. W ocenie drJ. Z.
efekty ekonomiczne brutto z wdrozenia wynalazkéw za V okres rozliczeniowy wyniosly 9.649.023 zl brutto, w tym
9.093.000 7zl z tytulu poprawy sprawnosci kotléw oraz 556.023 zt z tytulu obnizenia kosztow remontéw ekrandw.
Natomiast naklady na wdrozenia wyniosly 377 118 zl. Efekty netto w V okresie obliczeniowym to jest za sezon grzewczy
2011/2012 wyniosly 9.271.905 zl. Natomiast w przypadku VI okresu rozliczeniowego efekty ekonomiczne brutto z
wdrozenia wynalazkow wyniosly 9.653.541 zt brutto, w tym 9.093.000 z} z tytulu poprawy sprawnoéci kotlow oraz
560.541 z} z tytulu obnizenia kosztéw remontéw ekranéw. Natomiast przyjmujac, ze naklady na wdrozenia wyniosty
377.118 zl, efekty netto w VI okresie obliczeniowym to jest za sezon grzewczy 2012/2013 wyniosly 9.276.423 zi. Dr J.
Z.uczestniczyl w dniach 28-29 pazdziernika 2013 r. w wizji lokalnej w Elektrocieplowni, podczas ktorej stwierdzit, ze
wszystkie wdrozenia sa stosowane za wyjatkiem wynalazku nr(...) pn. ,,Sposoéb i uklad optymalizacji procesu spalania



u wytworcy medidow energetycznych zwlaszcza energii cieplnej”. Pozostale zmodernizowane urzadzenia byly w trakcie
wizji zainstalowane i byly wykorzystywane w procesie technologicznym. Prace wszystkich pieciu wynalazkéw mozna
bylo naocznie stwierdzi¢. Podgrzewacze wody mialy nadal ozebrowanie. Mozna bylo stwierdzi¢ zamontowanie dysz
oraz palnikow. W wizji tej uczestniczyt rowniez pelnomocnik twércéw wynalazkow M. P. oraz Prezes Zarzadu powodki
Z. L.. Podczas tej wizji padlo stwierdzenie, ze w latach 2011-2013 pomiary sprawnosci kotléw nie byly wykonywane,
chociaz obowigzek ich wykonywania nalezal do Elektrocieptowni.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. doszlo do polaczenia kilku spotek, w tym Elektrocieptowni (...) ze spo6lka (...) S A. wK.i
przeniesienia calego majatku spoélek przejmowanych na spoétke przejmujaca tj. (...) S.A. nastepnie w dniu 30 kwietnia
2014 r. doszlo do polaczenia spolek (...) sp.zo.0. oraz (...) S.A. wirybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., czyli w drodze przejecia
(...) S.A. ( Spo¥ka (...)) przez (...) sp. z 0.0. ( Spolka (...)). Przejecie nastapito przez przeniesienie calego majatku Spo6tki
Przejmowanej na Spotke Przejmujgca. W konsekwencji doszlo réwniez do zmiany nazwy spétki na (...) Sp. z0.0. wK..
Z dniem 10 grudnia 2014 r. doszlo z kolei do przeniesienia cze$ci sktadnikow majatku Spolki (...) Sp. z 0.0. z siedziba
w K. na (...) Spblke Sp. z 0.0. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. w drodze podziatu (...) Sp. z 0.0. przez wydzielenie.
(...) Sp. z 0.0. jest spo6lka dzielong, a (...) Sp. z 0.0. jest spotka przejmujaca.

Po zloZeniu przez pozwana przy piSémie z dnia 25 listopada 2015 r. oraz 25 stycznia 2016 r., danych dotyczacych
pracy kotléw(...) w okresach objetych sporem, powddka ponownie zlecila dr J. Z.sporzadzenie obliczen rzeczywistych
efektéw ekonomicznych modernizacji kotlow (...) w Elektrocieptowni (...) z piatym (V) i széstym (VI) okresie
obliczeniowym. W styczniu 2016 r. dr J. Z. przygotowal na zlecenie powddki kolejne dwa dokumenty w postaci
»Obliczenia rzeczywistych efektéw ekonomicznych modernizacji kotlow (...) w Elektrocieplowni (...) z pigtym (V)
okresie obliczeniowym tj. za sezon 2011/2012.” oraz ,,Obliczenia rzeczywistych efektow ekonomicznych modernizacji
kotlow (...) w Elektrocieptowni (...) z szostym (VI) okresie obliczeniowym tj. za sezon 2012/2013. Podobnie powyzsze
opracowania zostaly przygotowane zgodnie z treScia umowy o wspo6lnosci prawa do patentu o nr (...) z dnia 31
grudnia 2007 r. wraz z Aneksem nr (...) z dnia 30 grudnia 2008 r. Przygotowujac powyzszy dokument dr Z. przyjal,
ze zostaly zmodernizowanych zostalo 5 kotlow (...) nastepujacymi wynalazkami. W ocenie drJ. Z.efekty ekonomiczne
brutto z wdrozenia wynalazkow za V okres rozliczeniowy wyniosly 13.327.614,00 zl brutto, w tym 12.772.074,00
z} z tytulu poprawy sprawnosci kottow oraz 555.541 zt z tytulu obnizenia kosztéw remontéw ekrandéw. Natomiast
naklady na wdrozenia wyniosly 471 674 zl. Efekty netto w V okresie obliczeniowym to jest za sezon grzewczy
2011/2012 wyniosly 12.855.941 zl. Natomiast w przypadku VI okresu rozliczeniowego efekty ekonomiczne brutto z
wdrozenia wynalazkow wyniosly 10.120.964,00 z} brutto, w tym 9.560.423 zl z tytulu poprawy sprawnosci kotlow
oraz 560.541,00 z} z tytulu obnizenia kosztoéw remontéw ekranéw. Natomiast przyjmujac, ze naklady na wdrozenia
wyniosly 471.674 zl, efekty netto w VI okresie obliczeniowym to jest za sezon grzewczy 2012/2013 wynioslty 9.649.290
zl. Obecnie pozwana nadal stosuje wynalazki, o ktorych byta mowa wcze$niej. Uplyw czasu nie powinien wplywaé na
sprawno$c¢ kottow, a tym samym nie powinien mie¢ wplywu na zmniejszenie korzysci z zastosowania wynalazkow.
W okresie calego funkcjonowania przez 50 lat kottéw ich sprawno$¢ nie ulega pogorszeniu. Wdrozone modernizacje
stanowily integralna czes$¢ kottow, w zwigzku z tym podlegaly tym samym zasadom, a wiec nie obnizyla sie ich
sprawno$¢. Wynalazki byly wykonywane na koszt (...). Do 2009 roku byly przeprowadzone remonty Srednie i biezace
kotléw i co najmniej raz odtworzono urzadzenia wedlug wynalazkéw. Obowigzek wykonywania remontéw obcigzal
(...). Zasadniczo raz na 5 lat powinien by¢ wykonywany remont kapitalny kotla. Wynalazki wprowadzaly zmiany
konstrukcyjne w kotlach. Nie mialy jednak zadnych zwiazkow z kwestia materialoznawstwa. Opisana przez d. J. Z.
metoda posrednia jest metoda standardowa, ktora stosuje sie gdy sa pomiary. Istnieje jeszcze metoda bezposérednia,
ktobra jest obarczona bledem, poniewaz w roéznych okresach kotly moga by¢ w rozny sposoéb prowadzone i rézne
moze by¢ obciazenie tych kotléw. Metoda poérednia jest metoda najpewniejsza. W metodzie posredniej bada sie
kociol w r6znych warunkach, z r6znym obciazeniem i dlatego zapewnia ona znacznie wieksza dokladno$é od metody
bezposredniej, gdzie warunki sa narzucone czynnikami zewnetrznymi jak zapotrzebowanie na energie oraz styl
prowadzenia kotléw. O warunkach dokonywania pomiaréw decydowata (...), ktéra miala mozliwo$é dokonywania
pomiaréw w kazdych warunkach. Miedzy I11i IV okresem stosowania wynalazkoéw, a Vi VI w dokonanych wyliczeniach
za te okresy nie nastapily zadne zmiany, jezeli chodzi o zakres wdrozenia wynalazkow. Dr J. Z. przy przygotowaniu
obliczen w styczniu 2016 r. opieral sie na danych ksiegowych i danych eksploatacyjnych, ponadto dysponowal umowa



iwyliczeniami za I okres obliczeniowy. Wyniki ekonomiczne Spdiki (...) nie mialy i nie mogly mieé¢ zadnego znaczenia
do wyliczenia efektow ekonomicznych zastosowania danych wynalazkéw. Do wyliczenia efektéw ekonomicznych dr
J. Z. wzial pod uwage poprawe sprawnosci kottow przyjeta przez Instytut z G.. Koszt zuzycia wegla dr J. Z. wyliczyl
na podstawie danych ksiegowych, ktbére zostaly jemu dostarczone przez (...). Oplaty CO2 zostaly oszacowane na
podstawie $rednich oplat z danego okresu i Sredniego kursy euro. W II okresie stosowania umowy dr J. Z.sam
szacowal procentowa poprawe sprawnos$ci kotla i na te potrzeby dokonat podzialu wynalazkoéw na opatentowany
i nieopatentowany. Nie budzilo to wowczas watpliwoéci. Od III okresu stosowania wynalazkéw do VI podzial ten
nie mial znaczenia, gdyz dr J. Z.przyjal procentowa poprawe sprawnoéci kotla w §lad za opinia bieglego z G..
Prawo do wynagrodzenia od 1 stycznia 2012 r. dla Spélki (...) wynika z umowy o wspo6lnoéci prawa do patentu,
ktbra jest umowa zawarta na czas nieokre$lony. Spoélka (...) poniosta koszty zwigzane z wdrozeniem wynalazkow
w Elektrocieplowni (...), w tym poniosla koszty wobec Politechniki (...), koszty odtworzenia urzadzen, zwlaszcza w
systemie dokumentacyjnym, albowiem trzeba bylo wykonaé¢ nowa dokumentacje zwiazang z wynalazkiem.

Jak wynika z opinii Zakladu (...) PAN w G. zysk ekonomiczny netto dla V (pigtego) okresu obliczeniowego tj. za
sezon 2011/2012 wyniosk: 15.263.219,53 z}, natomiast dla VI (széstego) okresu obliczeniowego tj. za sezon 2012/2013:
8.445.299,95 zl, co sumarycznie dla obu okres6w rozliczeniowych wynosi: 23.708.519,48 zl. £.aczna kwota nalezna z
tego tytutu stronie powodowej wynosi: 7.942.354 zl, jako kwota stanowigca 33,5% zysku z kwoty lacznej 23.708.519,48
z}. Przy czym w V okresie obliczeniowym nalezna stronie powodowej kwota wyniosta 5.113.178,84 zl (33,5% z kwoty
15.263.219,53 zl), natomiast w VI okresie obliczeniowym wyniosta 2.829.175,48 zt (33,5% z kwoty 8.445.299,95 z}1).
Efekty ekonomiczne uzyskane przez strone pozwang z tytulu zastosowania wynalazkéw nr (...), (...), (...), (...), (...), (...)
w Vi VI (piatym i sz6stym) okresie obliczeniowym, to jest w latach 2011/2012 i 2012/2013, wyniosly 22.505.239,97
z} netto (jako suma: 12.855.941,02 zl 1 9.649.298,95 zl) a nalezno$¢ strony powodowej w kwocie 7 539 252,39 zl netto
lacznie za oba okresy rozliczeniowe (4.306.740,24 zl za Vi 3 232.512,15 z} za VI okres obliczeniowy) jest zasadna.
Jak wynika z opinii instytutu, opracowanej w marcu 2017 r. przez dr hab. inz. D. K,, dr inz. S. K., mgr inz. T. T,
efekty ekonomiczne uzyskane przez strone pozwang z tytutu zastosowania wynalazkéw nr (...), (...), (...), (...),(...) w
V (pigtym) i VI (sz6stym) okresie obliczeniowym tj. w latach 2011/2012 i 2012/2013, wyniosly 22.876.853,48 zl (dla
okresu 2011/2012: 15.319.060,53 — 471.674,00 = 14.847.386,53 zl; dla okresu 2012/2013: 8.501.140,95 — 471.674,00
= 8.029.466,95 z}1), a nalezno$¢ strony powodowej z tego tytulu wynosi 7.663.745,92 zl (jako suma: 4.973.874,49 z za
V okres i 2.689.871,43 zl za VI okres). W swoich obliczeniach biegli nie uwzglednili wplywu wynalazku (...) (powietrze
ochronne ekran6w, PO). Biegli uznali, Ze metoda bezposrednia jest rOwnowazna z metoda posrednia i prowadzi do tej
samej warto$ci sprawnosci. Z uwagi jednak na fakt, ze pomiar strumienia paliwa statego (wegla) w przypadku kotlow
(...) jest obarczony duzym bledem, to w my$l normy(...), biegli przyjeli jako wlasciwa metode posrednia. Pomimo tego,
ze dla okreslenia oszczednoSci zuzycia paliwa stalego w skali roku, najlepiej byloby postugiwac sie $§redniorocznymi
warto$ciami zmian sprawno$ci, jednak z uwagi na brak technicznych mozliwo$ci realizacji takich pomiaréw, jedynym
mozliwym rozwiazaniem bylo przyjecie wartoSci wynikajacych z pomiar6w normowych. Biegli stwierdzili tez, ze
wedlug normy czterogodzinne pomiary sa wystarczajace do wyznaczania parametréw pracy kotla w stanie ustalonym.
Biegli zgodzili sie tez z uwagami podnoszonymi przez autoréw opinii (...), ze zasadna jest kwestia braku pomiaréw
w rozpatrywanych okresach rozliczeniowych 2011/2012 oraz 2012/2013, jednak prawidlowo eksploatowany kociol
moze zachowywac parametry znamionowe przez wiele lat; na ewentualny wzrost sprawnoéci wplyw maja wylacznie
fizyczne modyfikacje, ktore biegli uwzglednili w obliczeniach.

Uwzgledniajac natomiast tre$¢ zarzutu strony powodowej, ze w opinii nie uwzgledniono wplywu wynalazku (...),
dotyczacego powietrza oslonowego, biegli dokonali wyliczenia szacunkowych efektéw w wysokoéci 415.833 zt dla
kazdego z okreséw obliczeniowych. W konsekwencji biegli stwierdzili, ze skorygowany zysk ekonomiczny netto
wynosi: dla okresu 2011/2012: 15.319.060,53 zt + 415.833 zl — 471 674,00 zl = 15.263.219,53 z}. Dla okresu 2012/2013:
8.501.140,95 7t + 415.833 zl — 471.674 71 = 8 445 299,95 zl,co sumarycznie dla obu okreséw rozliczeniowych wynosi:
23.708.519,49 z}. Ostatecznie nalezno$é dla powodki biegli okreslili na kwote 7.902.839,82 zl (jako sume kwot:
5.087.739,84 z} za V okres i 2.815.099,98 zl za VI okres).



Rozpoznajac niniejszg sprawe Sad mial rowniez na uwadze, ze Sad Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt
V ACa 684/14, w §lad za Sadem Okregowym w Katowicach uznal, nie moze by¢ watpliwoéci co do tego jak strony
rozumialy pojecia ,korzysci” oraz ,efekt ekonomiczny”, o ktéorych mowa w umowach z dnia 26 czerwca 2007 r. o
dokonanie i wdrozen innowacji oraz z dnia 31 grudnia 2007 r. 0 wspdlno$ci prawa do patentu, i jak je nalezy rozliczac.
Strony swoja wole w sposob dostateczny wyrazilyw dokonanych uzgodnieniach opartych na bedacych ich podstawa
opracowaniach dotyczacych wyliczenia efektu ekonomicznego za pierwsze dwa okresy umowy. Stanowisko takie w
pelni potwierdzaja zeznania §wiadka L. W. 6wczesnego prezesa pozwanej oraz prezesa zarzadu powodki Z. L.. Fakt
wykonywania umowy i jej realizacja przez dwa pierwsze okresy jej wykonywania w spos6b nie budzacy zadnych
watpliwosci po obu jej stronach powoduje, iz brak podstaw do poszukiwania obecnie innej metody obliczania ,.,efektow
ekonomicznych” z wdrozenia wynalazkéw objetych sporem za sporne okresy i rozumienia pojecia wystapienia
skorzysci”. Brak bowiem podstaw do takiej weryfikacji stanowisk stron w trakcie wykonywaniu umoéw i odstapienia
od przyjetego zgodnie rozumienia postanowien uméw przez jej strony. Sad Apelacyjny w Katowicach podkreélil przy
tym, Ze z postanowien umoéw nie wynika w ogole mozliwoé¢ odwolywania sie do efektéw ekonomicznych osigganych
przez przedsiebiorstwo strony pozwanej jako podstawy ich obliczeni skoro umowy te odnosza sie wylacznie do
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zastosowania wynalazkow w elektrocieplowni. Z wyzej wskazanych wzgledéw, tj. m.in. z uwagi na przyjecie przez
strony umowy innej metody wyliczenia korzySci z zastosowanych wynalazkéw i ustalenia przez Sad, ze osigganych
korzyéci do podzialu nie nalezy rozumiec¢ jako wynikéw ekonomicznych pozwanej oraz, ze nie da sie odnie$c korzySci
z poszczegdlnych wynalazkow do wyniku finansowego firmy.

Majac na wzgledzie tak poczynione ustalenia faktyczne Sad Okregowy uznal pow6dztwo za uzasadnione. Sporne w
sprawie pozostawalo, czy w $wietle powyzszych umoéw stronie powodowej nalezy sie co do zasady wynagrodzenie z
tytulu udzialu w efekcie ekonomicznym z zastosowania wynalazkéw uzyskanym za okres od 1 maja 2011 r. do 30
kwietnia 2012 r. (tzw. V okres rozliczeniowy korzystania z wynalazkéw oraz w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia
2013 1. (tzw. VI okres rozliczeniowy korzystania z wynalazkow) Ponadto sporne bylo jak rozumieé przyjete w umowie
efekty ekonomiczne. Istota sporu pomiedzy stronami sprowadzala sie do prawidlowej wykladni postanowienn uméw
laczacych strony w zakresie uregulowania w nich zasad i sposobu obliczenia naleznego powddce wynagrodzenia z
tytulu zastosowania wynalazkéw objetych umowami. Prawidlowa wykladnia postanowien uméw laczacych strony
mogla dopiero pozwoli¢ na ocene wydanej w sprawie opinii.

Powodka opierala swoje roszczenie na treSci uméw laczacych strony, zeznaniach $wiadkoéw, wyjasnieniach strony
powodowej, a takze opracowaniach przygotowanych przez ekspertow, ktore stanowily podstawe do przygotowania
przez Instytut opinii w niniejszej sprawie. W $wietle powyzszych dowodow nalezalo uznaé, ze powddka wywigzala
sie ze swojego obowiazki i wykazala zasadno$¢ wytoczonego powddztwa, tak co do zasady, jak i co do wysokosci.
Jak wynika z zebranego w sprawie materialu dowodowego umowa o wspélno$ci prawa do patentu byla umowa
zlecenia (starannego dzialania) i byla zawarta na czas nieokre$lony. Sad Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu
do wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 684/14 w ktorej powodka dochodzila zaplaty od
poprzedniczki prawnej pozwanej wynagrodzenia za III i IV okres obliczeniowy stwierdzil, ze brak jest podstaw do
uznania za korzy$ci, w rozumieniu 1aczacej strony umowy o wspdlnosci prawa do patentu, wynikéw ekonomicznych
pozwanej — w sensie efektow finansowych dla firmy jako calo$ci. Zrédlem zaplaty mial byé bowiem efekt ekonomiczny
netto, ktory wyniknie z zastosowania wynalazkéw, przy czym obie strony tak samo rozumialy zasady rozliczen w
dacie zawierania uméw i umowny mechanizm rozliczen stron poprawnie byl przez nie stosowany przez dwa okresy
rozliczeniowe. W sprawie wobec tego, ze wykladnia tekstu umowy mogla budzi¢ watpliwosci, zachodzila potrzeba
ustalenia rzeczywistej tre$ci umowy przy uwzglednieniu o§wiadczen woli stron sktadanych przed i w trakcie zawierania
umowy, wedtlug ich rozumienia przez kazda ze stron z uwzglednieniem zachowania sie stron po zawarciu umowy oraz
w trakcie jej wykonywania. Strony bowiem swoja wole w sposob dostateczny wyrazily w dokonanych uzgodnieniach
opartych na bedacych ich podstawa opracowaniach dotyczacych wyliczenia efektu ekonomicznego za pierwsze dwa
okresy umowy. Stanowisko takie w pelni potwierdzily zeznania $wiadka L. W. 6wczesnego prezesa pozwanej oraz
prezesa zarzadu powodki Z. L.. Fakt wykonywania umowy i jej realizacja przez dwa pierwsze okresy jej wykonywania w
sposéb nie budzacy zadnych watpliwoéci po obu jej stronach powoduje, iz brak podstaw do poszukiwania obecnie innej
metody obliczania ,efektow ekonomicznych” z wdrozenia wynalazkéw objetych sporem za sporne okresy i rozumienia



pojecia wystapienia ,korzySci” do czego w istocie zmierza pozwana niz ta ktéra zostala zastosowana wezeéniej. Brak
bowiem podstaw do takiej weryfikacji stanowisk stron w trakcie wykonywaniu uméw i odstgpienia od przyjetego
zgodnie rozumienia postanowien umoéw przez jej strony. Dodaé nalezy takze, iz z postanowiet uméw nie wynika w
ogole mozliwo$¢ odwolywania sie do efektéw ekonomicznych osiaganych przez przedsiebiorstwo strony pozwanej jako
podstawy ich obliczen skoro umowy te odnosza sie wylacznie do zastosowania wynalazkéw w elektrocieplowni. Nie
ma potrzeby ponownego definiowania zagadnien, wyplywajacych z tej samej umowy, ktére byly przedmiotem oceny
dokonanej przez Sad Apelacyjny w Katowicach w sprawie V ACa 684/14 i zostaly potwierdzone przez Sad Najwyzszy
wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 344/15 i tut. Sad w pelni je podziela wskazujac, ze na
ocene ta nie ma wplywu fakt podziatu Spélki (...) i wystepowania po stronie pozwanej Spolki (...).

Tym samym w pelni na uwzglednienie zaslugiwala opinia instytutu — (...) w G. oraz opinie uzupekiajace, przy
czym Sad przyjal, ze laczna kwota wynagrodzenia nalezna stronie powodowej wyniosta: 7.942.354 zl, jako kwota
stanowiaca 33,5% zysku z kwoty lacznej 23.708.519,48 zl, a nie jak przyjeto w opinii uzupelniajacej 7.902.839,82
z} majac na uwadze, ze blad powyzszy mozna bylo wychwyci¢ w procesie zwyklego liczenia. Przy czym w V okresie
obliczeniowym nalezna stronie powodowej kwota wyniosla 5.113.178,84 zt (33,5% z kwoty 15.263.219,53 z1), a nie
kwote 5.087.739,84 zl, natomiast w VI okresie obliczeniowym wyniosla 2.829.175,48 zt (33,5% z kwoty 8.445.299,95
z}), a nie jak wskazano w opinii 2.815.099,98 zt (k. 1583 akt). Sporzadzenie opinii wymagalo wiedzy technicznej,
a nie ekonomicznej. Brak bylo potrzeby powolywania jako bieglego podmiotu posiadajacego wiedze ekonomiczna
w sytuacji, gdy przeprowadzone przez Sad dowody z osobowych Zrédel dowodowych wykazaly brak jakichkolwiek
podstaw do uznania za korzy$ci w rozumieniu laczacej strony umowy o wspoélnoéci prawa do patentu wynikéw
ekonomicznych pozwanej — w sensie efektow finansowych dla firmy jako calo$ci, ktore wszak sa uzaleznione od catego
szeregu innych przestanek, niz korzy$ci ekonomiczne z wdrozonych wynalazkow.

Podstawe prawna rozstrzygniecia zawartego w punkcie 1 wyroku stanowi art. 353 § 1 k.c., za$ co do odsetek — art. 481
§ 118§ 2k.c. oraz art. 482 k.c. wzw. z art. 193 § 3 k.p.c.

Sad uznal, ze kwota wynagrodzenia w wysoko$ci 7.942.354,02 zl nalezna stronie powodowej powinna by¢é
podwyzszona o 23% podatek VAT, tj. o kwote 1.82.741,42 z} z uwagi na fakt, ze kwota ta wynika ze stosunkéw
umownych i jako taka w Swietle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz.U.2017, poz.
1221), co w rezultacie dalo nalezno$é gléwna bez skapitalizowanych odsetek w kwocie 9.769.095,44 z. Od powyzszej
kwoty Sad zasadzit dalsze ustawowe odsetki za op6znienie od dnia 22 grudnia 2014 r. jako dnia faktycznego wniesienia
powbdztwa przeciwko pozwanej. Ponadto Sad zasadzil od tego samego dnia dalsze odsetki od kwoty skapitalizowanych
odsetek w wysoko$ci 1.878.132,41 zl uznajac, ze na dzien wytoczenia powodztwa powoddka domagala sie zasgdzenia
skapitalizowanych odsetek za V okres obliczeniowy w kwocie 1.187.910,23 zt a za VI okres obliczeniowy w kwocie 690
22,18 zl.

Poniewaz powbdka sukcesywnie w trakcie procesu rozszerzala zadanie pozwu kapitalizujac ostatecznie wszystkie
odsetki na dzien 22 grudnia 2014 r. nalezalo zgodnie z art. 482 w zw. z art. 481 k.c. i w zw. z art. 193 § 3 k.p.c.
przyznaé powodce dalsze odsetki od skapitalizowanych odsetek jednakze nie jak twierdzila strona powodowa od
daty wytoczenia pierwotnego powddztwa, a jedynie od dat kiedy doszlo do rozszerzenia powo6dztwa, tj. od dat kiedy
powddka wystapila do Sadu o ich zasadzenie. W piSmie procesowym z dnia 23 lutego 2016 r. powddka zmienila
zadanie pozwu domagajac sie zasadzenia od pozwanej kwoty 11.638.340,71 z}, w tym tytutem skapitalizowanych
odsetek powodka zadala zasadzenia kwoty 1.647.094,52 zt jako skapitalizowanych odsetek za opdznienie w zaplacie
za okres od 1 lipca 2012 r. do dnia 20 listopada 2014 r. (za V okres obliczeniowy) oraz kwoty 717.965,75 zl jako
skapitalizowanych odsetek za opdZznienie w zaplacie za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia 20 listopada 2014 r. (za VI
okres obliczeniowy), lacznie 2.365.060,27 zi. Tym samym nalezalo uznaé, ze powoédka na dzieni 23 lutego 2016 r.
rozszerzyla zadanie pozwu w zakresie skapitalizowanych odsetek o kwote 486 927,86 zt (2 365.060,27 z1 — 1.878.132,41
z} = 486.927,86 z1). Dlatego tez od powyzszej kwoty nalezalo zasadzi¢ dalsze odsetki dopiero od dnia 23 lutego 2016
r. Poniewaz po raz kolejny powdédka w piSmie z dnia 23 pazdziernika 2017 r. domagala sie zasadzenia naleznosci
gléwnej w kwocie 12.332.990,40 zl, w tym skapitalizowanych odsetek w kwocie 2.563.895,00 z} jako sumy odsetek
za V okres obliczeniowy (1.935.513,42 z1) oraz VI okres obliczeniowy (628.381,58 z1), Sad zasadzil dalsze odsetki



od skapitalizowanych odsetek w kwocie 198.834,73 zl (2.563.895,00 zt — 2.365.060,27 zl = 198.834,73 zl) od dnia
23 pazdziernika 2017 r. Ponadto Sad zasadzil odsetki od skapitalizowanych odsetek w kwocie 123.381,53 zl od dnia
24 stycznia 2018 r. majac na uwadze, ze powddka po raz czwarty rozszerzyta powodztwo tym razem m.in. o kwote
123.381,53 zt tytulem skapitalizowanych odsetek. Powodka bowiem domagala sie zasgdzenia kwoty 12.456.371,97
zl, w tym skapitalizowanych odsetek w kwocie 2.020.473,20 zl za V okres obliczeniowy i 666.803,33 zl za VI okres
obliczeniowy.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.
W apelacji pozwana zarzucila:
1. naruszenie przepis6w postepowania:

a) art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego z zakresu
ekonomii;

b) art. 227w zw. z art. 2171 art. 243" oraz art. 308 k.p.c. poprzez pominiecie wniosku dowodowego o przeprowadzenie
dowodu z kopii ksiazek R. Bartnika;

c) art. 207 § 6 w zw. z art. 217 § 11 art. 278 § 1 k.p.c. poprzez pominiecie jako sp6znionego wniosku dowodowego
pozwanej o przeprowadzenie dowodu z bieglego ekonomisty;

d) art. 227 w zw. z art. 217 i art. 243" oraz art. 308 k.p.c. poprzez pominiecie wniosku dowodowego pozwanej o
przeprowadzenie dowodu z kopii ksiazek R. Bartnika jako sp6znionego;

e) art. 233 § 1 k.p.c. w poprzez przyjecie, ze:

» strony poprzez zachowanie w trakcie wykonywania umowy zmienily jej tres¢ co do metodologii obliczania efektu
ekonomicznego;

« wynalazki zamontowane w kotlach nie podlegaly zuzyciu;

« efekt ekonomiczny zastosowania wynalazkoéw tozsamy jest ze sprawnoscig kotlow;
« wynalazki dzialaly synergicznie;

« powddka poniosta koszty zwigzane z wdrozeniem wynalazkow;

f) art. 131, art. 208, art. 210, art. 212, art. 217, art. 240, art. 278 I art. 286 k.p.c. poprzez: doreczenie stronom
kopii odpowiedzi bieglych na pytania zadane przez obie strony na zarzadzenie sadu z rozprawy z dnia 16 lutego
2018 r. dokonane poza rozprawa, bezposrednio przed rozprawa w dniu 15 czerwca 2018 r. z wylaczeniem $rodkow
przewidzianych przepisami; pominiecie uprzednio wydanego postanowienia na rozprawie dnia 16 lutego 2018 r. o
odebraniu ustnych wyjasnien od bieglych na rozprawie dnia 15 czerwca 2018 r.; zastgpienie $rodka dowodowego w
postaci odebrania ustnych wyjasnien od bieglych dokumentem w postaci kopii odpowiedzi bieglych, niestanowigcych
pisemnej opinii uzupekiajgcej; wyznaczenie stronom poza rozprawa czasu jedynie 20 minut na zapoznanie sie z 19
stronami kopii odpowiedzi bieglych na zadane pytania; uniemozliwiania pozwanej wystuchania odpowiedzi bieglych
na zadane pytania;

g) art. 233 § 1 w zw. z art. 230 k.p.c. poprzez przyjecie, ze pozwana nie kwestionowala zeznan §wiadkéw M. P., L.
w.iJ.Z.;

h) art. 278 § 1 k.p.c. poprzez ustalenie, ze wynalazki dzialaly synergicznie oraz ze nie podlegaly one zuzyciu;



i) art. 227 w zw. z art. 243", art. 235 i art. 244 w zw. z art. 308 i art. 309 oraz art. 365 § 11 art. 366 k.p.c. poprzez
dopuszczenie dowodow z uzasadnien orzeczen wydanych w sprawach XIV GC 271/13 1V ACa 684/14 i oparcie na nich
rozstrzygniecia w sprawie;

j) art. 217w zw. z art. 227, art. 233, art. 243" w zw. z art. 308 i art. 309 k.p.c. i pominigcie dowodu z opracowania (...)
Sp. z 0.0. i jednocze$nie popadniecie w sprzeczno$c z opinig bieglych, ktéry na tym opracowaniu oparli swoja opinie;

k) art. 217w zw. z art. 227 art. 243" wzw. z art. 308 i art. 309 k.p.c. poprzez pominiecie dowodu z opinii bieglego M. T.;

D) art. 299 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez ustalenie, ze wynalazki, ktére byly zmaterializowane i zainstalowane w
urzadzeniach cieplowniczych nie podlegaly w trakcie eksploatacji zuzyciu;

2. sprzeczno$¢ istotnych ustalen z treScig zebranych dowodow poprzez:
« ustalenie, ze uplyw czasu nie mial wplywu na zmniejszenie korzyéci z zastosowania wynalazkow;
 przyjecie, ze polska norma (...)zawiera metode obliczania efektu ekonomicznego;
« ustalenie, ze wynalazki dzialaly synergicznie;

» przyjecie, ze z laczacych strony uméw nie wynika mozliwo$¢ odwolania sie do efektow ekonomicznych
osiagnietych przez przedsiebiorstwo pozwanej;

« ustalenie, ze strony ustalily rozumienie pojecia efektu ekonomicznego oraz ze okreélily procedure wyliczania
korzySci z wdrazanych wynalazkéw;

3. naruszenie prawa materialnego:

« art. 65 k.c. poprzez dokonanie niewlaéciwej wykladni pojecia ,,efektu ekonomicznego” i ,korzysei”;

art. 65 w zw. z art. 60 oraz art. 353" i art. 73 § 1 k.c. poprzez dokonanie niewlaéciwej wykladni laczacych strony
umow i przyjecie, ze okreslaly one w sposob szczegdlowy procedure wyliczania korzySci wdrazanych wynalazkow
oraz, ze strony poprzez p6Zniejsze o$wiadczenia i zachowania dokonaly zmiany obu zawartych w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci umow;

art. 5 w zw. z art. 353" i art. 65 k.c. w zw. z art. 60 i art. 72 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnos$ci przemyslowej poprzez ustalenie, ze na podstawie umowy o wspélnoSci prawa do patentu nr (...) i
umowy o dokonanie i wdrozenie innowacji nr (...) przystuguje powddce wynagrodzenie w wysokoSci 33,5%
korzyéci obliczonych na podstawie ustalonych efektéw ekonomicznych, podczas gdy jest ono razaco wygérowane
w stosunku do nakladéw i wktadu innowacyjnego powodki;

« art. 481 w zw. z art. 482 k.c. w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug
poprzez naliczanie odsetek od wynagrodzenia brutto i kapitalizowanie odsetek od zasadzonego wynagrodzenia,
co w praktyce oznaczalo, ze odsetki zostaly potraktowane jako przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.

Wskazujac na te zarzuty pozwana wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku w czeéci uwzgledniajgcej powodztwo i jego
oddalenie oraz zasgdzenie kosztéw postepowania.

Powodka wniosta o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztéw procesu.
Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Apelacja podlegala oddaleniu z nastepujacych przyczyn.



Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sad Okregowy, albowiem znajduja one
odzwierciedlenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym, ktéry zostal oceniony zgodnie z zasadami
wyrazonymi w art. 233 § 1 k.p.c.

Apelujaca podwazala ocene dowodéw dokonang przez Sad pierwszej instancji i do kategorii tego rodzaju zarzutow
zaliczy¢ nalezalo rowniez sprzeczno$c ustalen z trescia zebranego w sprawie materialu dowodowego, ktéra apelujaca
wyodrebnita jako oddzielna grupe twierdzen o wadliwosSci zaskarzonego wyroku. W ocenie bowiem Sadu Apelacyjnego
zarzut naruszenia swobodnej oceny dowodow (art. 233 § 1 k.p.c.) moze bowiem przybraé postaé bledu w ustaleniach
faktycznych lub sprzecznoéci ustalen sadu z treScia zebranego w sprawie materialu dowodowego. Zasady oceny
dowodow okreélaja art. 229-2311 art. 233 § 1 k.p.c., a ich nieprawidlowe zastosowanie zawsze prowadzi do ustalenia
stanu faktycznego sprawy niezgodnie z treSciag dowoddow.

Sad Apelacyjny nie podziela zarzutéw apelacji nakierowanych na wykazanie, ze przy ocenie dowodéw Sad Okregowy
naruszyt zasady procesowe w tym zakresie. Do uznania skutecznoSci zarzutu przekroczenia granic swobodnej oceny
dowoddow nie wystarczy zakwestionowane w apelacji stanowiska sadu pierwszej instancji poprzez przedstawienie
wlasnej ich interpretacji. Granice swobodnej oceny dowodéw wyznaczaja zasady logicznego rozumowania i
do$wiadczenia zyciowego. W tej sytuacji apelujacy winien wskazac¢ oraz udowodnié, ze sad pierwszej instancji naruszyt
jeden z tych czynnikéw i mialo to wplyw na ostateczne ustalenia sprawy, w rezultacie czego doszto do subsumpcji pod
normy prawa materialnego wadliwie ustalonych faktoéw. Jesli apelujacy nie podwazy skutecznos$ci oceny dowodow
z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania lub do$wiadczenia zyciowego jego twierdzenia o wadliwoéci
postepowania sagdu w tym zakresie moga by¢ poczytywane co jedynie za polemike ze stanowiskiem sadu i nie moga
prowadzi¢ do wywolania zamierzonego skutku procesowego. Tak tez bylo w niniejszej sprawie, gdyz pozwana nie
wykazala, ze Sad Okregowy przy ocenie dowodow naruszylt reguly swobodnej ich oceny, a w tej sytuacji stanowisko
pozwanej o istnieniu odmiennych okoliczno$ci faktycznych sprawy uzna¢ nalezalo za polemike ze stanowiskiem jakie
zostalo wyrazone w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku.

Co prawda apelacja pozwanej sklada sie z szeregu réznego rodzaju zarzutow, zaréwno procesowych, jak i
materialnoprawnych, lecz w ocenie Sadu Apelacyjnego rozwazeniu podlegaja jedynie te, ktérych uznanie shusznosci
prowadziloby do wzruszenia zaskarzonego wyroku. Z tego wzgledu Sad Apelacyjny dokonal pogrupowania zarzutow
apelacyjnych na zagadnienia, ktére maja wplyw na tre$¢ zaskarzonego wyroku i w takim podziale dokona ich
omowienia zaréwno pod katem procesowym, jak i materialnoprawnym.

Podstawowym problemem, ktéry ma fundamentalne znaczenie dla osadu sprawy jest wykladnia laczacych strony
procesu uméw nr (...) i nr (...), gdyz rezultat tego procesu interpretacyjnego wyznacza sposob rozliczenia stron z
wykonania tych kontraktéw w toku wspolpracy — w realiach omawianej sprawy okreséw rozliczeniowych nr (...)i (...).

Na wstepie przypomnie¢ wypadalo, ze strony w sposéb zgodny dokonaly rozliczenia w/w umoéw za okresy
rozliczeniowe nr I (1 maja 2007 r. — 30 kwietnia 2008 r.) i II (1 maja 2008 r. — 30 kwietnia 2009 r.). Za pierwszy
okres efekty ekonomiczne wyliczy P. B., a za drugi — J.Z.. W obu przypadkach ustalano efekt ekonomiczny netto,
ktéry wynikal z zastosowania wynalazkow, pod ktorym to pojeciem strony rozumialy korzySci wynikajace z ich
zamontowania, przejawiajace sie sprawnoscia kotlow w stosunku do stanu poprzedniego. Strony przyjely metode
posrednia polegajaca na wykonywaniu pomiaréw bilansowych kotla przed i po zastosowaniu wynalazkéw. Po kazdym
okresie rozliczeniowym powolywano komisje, ktére dokonywaly stosowanych wyliczen, nastepnie akceptowanych
przez uprawnione organy obu spoélek. Po zmianach organizacyjnych w pozwanej spolce (a wlasciwie jej poprzednika
prawnego) strony nie porozumialy sie co do rozliczenia korzysci za kolejne okresy rozliczeniowego — I1I (1 maja 2009
r. — 30 kwietnia 2010 r.) i IV (1 maja 2010 r. — 30 kwietnia 2011 r.). Sprawa tych rozliczen byla przedmiotem procesu
toczacego sie przed Sadem Okregowym w Katowicach (sygn. akt XIV GC 271/13), ktéry wyrokiem z dnia 30 maja 2014
r. uwzglednil powodztwo co do zaplaty naleznosci za oba okresy, a apelacje pozwanej od tego wyroku Sad Apelacyjny
w Katowicach wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r. oddalil (sygn. akt V ACa 684/14).



W poprzednim procesie kwestionowata byla przez pozwana wykladania umowy odpowiadajaca zasadom rozliczenia
uméw wedlug zasad jakich mialo to miejsce w przypadku I i II okresu rozliczeniowego. Tym samym w tamtym
postepowaniu sady obu instancji dokonaly wykladni obu uméw co do sposobu rozliczenia efektéw ekonomicznych
wynikajacych z zastosowania wynalazkow. W poprzedniej sprawie przyjeto brak podstaw do uznania za korzySci
w rozumieniu laczacych strony uméw wynikéw ekonomicznych pozwanej — w sensie efektow finansowych spotki
jako caloéci. Zrodlem zaplaty mial byé rezultat ekonomiczny netto, ktéry wyniknie z zastosowania wynalazkow,
tak jak to obie strony rozumialy zasady rozliczen w dacie zawierania uméw i jak rozliczyly dwa pierwsze okresy
rozliczeniowe. Efekt ekonomiczny wynikat z oszczedno$ci zuzytego paliwa i zwiekszonej sprzedazy zaoszczedzonej
energii. Obliczany on byl tzw. metoda poérednia, zdefiniowana norma panstwowa, polegajaca na pordéwnaniu
efektywnosci pracy kotla przed zamontowaniem wynalazkéw i po ich zamontowaniu. Fakt wykonywania umowy i
jej realizacja w tym czasie powodowala, ze brak bylo podstaw do poszukiwania na etapie procesowym innej metody
oblizania efektow ekonomicznych z wdrozenia wynalazkéow za III i IV okres. Z postanowien umoéw nie wynikala
mozliwo$¢ odwolania sie do efektow ekonomicznych osigganych przez przedsiebiorstwo pozwanej jako podstawy
obliczen efektow ekonomicznych skoro umowy odnosily sie wylacznie do zastosowania wynalazkéw e cieplowni.
W rezultacie przyjeto, ze efekt ekonomiczny w ujeciu obu uméw tozsamy jest z pojeciem korzysci wynikajacej z
zastosowania wynalazkow.

Przy tak uksztaltowanej konstrukeji wyktadni umow, ktéra doprowadzila do zasadzenia spornego $wiadczenia na rzecz
pozwanej aktualizowalo sie w sposéb naturalny pytanie, czy w niniejszym procesie Sad Okregowy byt zwiazany na
podstawie art. 365 § 1 k.p.c. wykladnig § 7 ust. 3 i 4 umowy z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz § 3 pkt ci § 4 umowy z
dnia 31 grudnia 2007 r. dokonang we wcze$niejszym procesie. Przesuwajgc te kwestie na grunt art. 365 § 1 k.p.c. nie
sposob pomingé aksjologicznego zalozenia tego przepisu, ze istota unormowania w nim zawartego jest konieczno$¢
poszanowania prawomocnego orzeczenia, ktére reguluje stosunek prawny pomiedzy uczestnikami postepowania
cywilnego. Tym samym istnienie prawomocnego orzeczenia co do udzielenia jednej ze stron procesu cywilnego
ochrony prawnej przekresla mozliwo$¢ ponownej ceny zasadno$ci roszczenia, wynikajacego z tego samego prawa lub
stosunku prawnego w kolejnym procesie w tych samych okoliczno$ciach faktycznych i prawnych, jakie wystepowaly w
osadzonej uprzednio sprawie. Przy uwzglednieniu takiego stanowiska winno sie przyjaé, ze moc wigzaca w kolejnych
postepowaniach uzyskuja ustalenia dotyczace tego, o czym orzeczono w poprzednim procesie w zwiazku z podstawa
faktyczna sporu. Nie uszlo uwadze Sadu Apelacyjnego stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w uchwale z dnia 8
listopada 2019 r., w ktorej przyjeto, ze wykladnia umowy, na podstawie ktorej powod dochodzit wynagrodzenia za
Swiadczenie ustug, nie jest objeta moca wigzaca wyroku (art. 365 § 1 k.p.c.) w sprawie o inng cze$¢ przewidzianego
ta umowa wynagrodzenia za $wiadczenie ustug (III CZP 27/19, OSNC 2020, nr 6, poz. 48). Pomijajac odmienno$§é
okoliczno$ci faktycznych w stosunku do omawianej sprawy, na gruncie ktorych zapadlo to orzeczenie, Sad Najwyzszy
wzial pod uwage fakt, ze w roznych procesach toczacych sie pomiedzy danymi stronami na tle tego samego stosunku
prawnego, kazda z nich moze podejmowa¢é rézne, czesto odmienne sposoby obrony w stosunku do poprzednich
postepowan. Brak zwigzania wyrokiem, ktoérego tre$c jest determinowana okre$long wykladnig umoéw nie bedzie miat
miejsca, gdy strona w innym postepowaniu podejmie $§rodki obrony odmienne niz poprzednio, ktére zmierzaja do
dokonania odmiennej wykladni umowy, niz ta, ktéra uprzednio dokonal sad. Sad Najwyzszy stwierdza jednakze,
ze jesli w prowadzonych osobno postepowaniach wykazuja sie taka sama starannoécia i aktywnos$cia, powoluja te
same dowodowy dowody w celu wykazania swoich twierdzen i podnosza te same zarzuty oceny poszczegdlnych
kwestii i ostateczne wyniki tych spraw powinny by¢ dla nich zasadniczo takie same. W tym kontekscie przywotaé
wypada wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 pazdziernika 2013 r., w ktérym przyjeto, ze w razie prawomocnego
uwzglednienia cze$ci roszczenia o spelnienia §wiadczenia z tego samego stosunku prawnego w procesie dotyczacym
spelnienia reszty $wiadczenia sad nie moze w tych samych okoliczno$ciach prawnych i faktycznych orzec odmiennie
o zasadzie odpowiedzialnoSci pozwanego. Sprzeciwia sie temu bowiem przepis art. 365 § 1 k.p.c., ustanawiajacy stan
zwigzania prawomocnym orzeczeniem nie tylko stron i sadu, ktéry je wydal, lecz réwniez innych sadéw. Istnienie
prawomocnego wyroku co do udzielenia ochrony prawnej okreslonemu prawu podmiotowemu przekresla mozliwosé
rozbieznego ocenienia zasadnoéci roszczenia wynikajacego z tego prawa, jezeli wystepuja te same okolicznosci (IV
CSK 62/13, por. takze wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 203/13). Jak wskazal Sad Najwyzszy



w uzasadnieniu uchwaly z dnia 29 marca 1994 r., dopuszczenie do mozliwoéci rozbieznego oceniania zasadnoSci
tego samego roszczenia w tych samych okoliczno$ciach w ro6znych orzeczeniach byloby zaprzeczeniem spolecznie
oczekiwanych regul ochrony prawnej i naruszeniem zasady zaufania do wymiaru sprawiedliwosci (III CZP 29/94).

Okolicznosci faktyczne, jakie byly podstawa uwzglednienia pow6dztwa w poprzednim procesie, w szczegolnosci w
odniesieniu do odczytania znaczenia tresci § 7 ust. 3 i 4 umowy z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz § 3 pkt ci § 4 umowy
z dnia 31 grudnia 2007 r. nie ulegly zmianie w stosunku do aktualnego postepowania. Po zawarciu tych umow nie
wystapilo zadne zdarzenie prawne, a szczerzej — nie nastgpila jakakolwiek zmiana okoliczno$ci faktycznych, ktore na
kwestie rozliczenia efektoéw ekonomicznych za V i VI okres rozliczeniowy nakazywalyby spojrze¢ w odmienny sposob,
niz na rozliczenia dotyczace III i IV, a w konsekwencji takze i I oraz II okresu. Co wiecej, w obu postepowaniach
strony prezentowaly dla wykazania swoich stanowisk analogiczne twierdzenia i przywolaly te same dowody, zar6wno
osobowe, jak i pisemne. Réwniez w przedmiotowym postepowaniu Sad pierwszej instancji dla dokonania wykladni
umow przeprowadzil wszystkie te same dowody, co poprzednio. R6znica pomiedzy obu procesami sprowadza sie tylko
i wylacznie do odmiennego czasu, za ktory powddka domaga sie zaplaty z tytulu rozliczenia efektéw ekonomicznych.
Z tego tez wzgledu Sad Apelacyjny przyjmuje, Ze jest zwigzany wykladnig § 7 ust. 3 1 4 umowy z dnia 26 czerwca 2007
r. oraz § 3 pkt ci § 4 umowy z dnia 31 grudnia 2007 r. dokonang w uprzednim procesie.

Niezalezenie od tego, nie mozna tracié z pola widzenia, ze Sad pierwszej instancji dokonal samodzielnej wyktadni w/w
umow, przeprowadzajac w tym zakresie w sposob pelny i zgodny z wnioskami stron postepowanie dowodowe. Wyniki
tych zabiegéw procesowych potwierdzily uprzednio dokonana wyktadnie tych uméw i z takim stanowiskiem w pelni
zgadza sie Sad Apelacyjny.

W konteksScie powolanych powyzej zapiséw kontraktowych M. P. zeznal, ze kazdy z wynalazkéw podnosil sprawnosé
kotta (dajac lacznie synergicznie efekt), a rezultat ich uzycia odnosil sie do uzycia kottow, w ktorym dzialaja, a
nie calego przedsiebiorstwa. Zrédlem korzysci jest oszczedno$é¢ paliwa i ograniczenie emisji CO2. Jak zeznal byly
prezes zarzadu poprzednika prawnego pozwanej — L. W. — celem wynalazkéw bylo zmodernizowanie pracy kotlow.
Efektami ekonomicznymi byly natomiast korzyéci, o ktorych wyliczeniu decydowala przywolana weze$niej Polska
Norma. Wskazal takze $§wiadek, ze metode posrednia powszechnie stosuje sie w energetyce, a kazdy kociol mial
dwa pomiary: przed zamontowaniem wynalazkéw i po ich zamontowaniu. Zrédlem korzysci ekonomicznych bylo
uzyskanie sprawno$ci kotléw — z mniejszej iloSci paliwa uzyskiwano wiecej energii. Pozwana sama mogta wyliczy¢
korzysci, ale dla przejrzystoéci zlecona te czynno$c P. B.. Wyliczenia dokonywano na podstawie jego wynikéow, ktore
akceptowaly zarzady obu spolek. Rowniez przestuchiwany w charakterze strony powodowej prezes zarzadu Z. L.
zeznal, ze korzy$¢ i efekt ekonomiczny moga odnosic sie do wydzialu kotlowego, przy czym oba pojecia to synonimy.
Po zawarciu umoéw strony w sposob zgodny rozliczylty metoda posrednia udzial powodki w efektach ekonomicznych
za I i IT okres eksploatacji kotléw z zainstalowanymi wynalazkami, a wyniki opracowan P. B. (I okres) i J. Z. (II
okres) przyjmowano w ustaleniach komisji, akceptowanych przez zarzady spolek. To z kolei stanowilo podstawe do
dokonania stosownych rozliczen finansowych.

Dominujaca w orzecznictwie wykladnie uméw na gruncie art. 65 § 2 k.c. stanowi tzw. kombinowana metoda wykladni,
skladajaca sie z dwoch faz. W przypadku o$wiadczen woli skladanych innej osobie, przyznaje pierwszenstwo temu
znaczeniu o$wiadczenia, ktore rzeczywiscie nadawaly mu obie strony w chwili jego zlozenia (subiektywny wzorzec
wykladni). Pierwszenstwo to jest wyprowadzane z zawartego w art. 65 § 2 k.c. nakazu badania raczej, jaki byl
zgodny zamiar stron umowy, anizeli opierania sie na dostlownym brzmieniu umowy. To jak same strony rozumialy
o$wiadczenie woli w chwili jego zlozenia, mozna wykazywa¢ wszelkimi $srodkami dowodowymi. Na rozumienie to
moze wskazywaé takze zachowanie sie stron (np. sposéb wykonania umowy) juz po zlozeniu o$wiadczenia woli.
Zgodnie z art. 65 § 1 k.c., oprdocz kontekstu jezykowego, przy interpretacji o$wiadczenia woli powinno sie bra¢ pod
uwage takze okolicznoéci zlozenia o$wiadczenia woli, obejmujace do$wiadczenie stron w zakresie udzialu w tego
rodzaju stosunkach prawnych, ich status, przebieg negocjacji. Z art. 65 § 2 k.c. wynika takze nakaz kierowania sie
przy wykladni umowy jej celem, co z reszta odnosi sie do wszelkich o§wiadczen woli sktadanych innej osobie. Chodzi
przy tym o cel zamierzony przez jedna ze stron, ktéry byt znany drugiej z nich, niekoniecznie uzgodniony (por.
wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 9 pazdziernika 2014 r., I CSK 320/14 i z dnia 31 maja 2017 r., V CSK 433/16 oraz



uchwate Sadu Najwyzszego (7) z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 168). Podsumowujac,
ustalenie faktycznego rozumienia przez strony znaczenia treéci ztozonych o$wiadczen woli ma charakter subiektywny
i stanowi pierwszy etap procesu wykladni umowy. Druga faza wykladni o§wiadczenia woli ma charakter obiektywny
i rozpoczyna sie w momencie, gdy analiza okolicznoS$ci towarzyszacych zawarciu umowy nie pozwala na ustalenie,
ze nadaweca i odbiorca o$wiadczenia woli w ten sam sposob rozumieli jego sens. Jak przyjmuje sie w orzecznictwie
jezeli strony r6znie rozumialy tre$¢ zlozonego o$wiadczenia woli, to za prawnie wigzace - zgodnie z kombinowang
metoda wykladni - nalezy uznac znaczenie o$wiadczenia woli ustalone wedlug wzorca obiektywnego. W tej fazie
wykladni potrzeba ochrony adresata o§wiadczenia woli przemawia za tym, aby bylo to znaczenie o§wiadczenia, ktore
jest dostepne adresatowi, przy zalozeniu starannych z jego strony zabiegdéw interpretacyjnych. Na ochrone zasluguje
bowiem tylko takie zaufanie adresata do znaczenia os§wiadczenia woli, ktore jest wynikiem jego starannych zabiegow
interpretacyjnych. Potwierdza to nakaz zawarty w art. 65 § 1 k.c., aby o$wiadczenia woli thumaczy¢ tak, jak tego
wymagajg ze wzgledu na okolicznoSci, w ktorych zostato ztozone, zasady wspolzycia spolecznego i ustalone zwyczaje
(por. wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 31 stycznia 2008 r., II CSK 406/07 i z dnia 20 stycznia 2011 1., I CSK 193/10).
Nie mozna tutaj traci¢ z pola widzenia zalozenia, ze o$§wiadczenia woli zawarte w dokumencie ustala sie co prawda
przyjmujac za podstawe tekst dokumentu, nie mniej jednak, gdy tekst umowy budzi watpliwoSci koniecznym jest
rowniez siegniecie do kontekstu sytuacyjnego, zwigzanego z zachowania sie stron przed zawarciem umowy, w tracie
jej zawierania, a takze sposobu wykonywania (por. wyroki Sagdu Najwyzszego: z dnia 31 stycznia 20008 r., II CSK
406/071 z dnia 23 stycznia 2008 r., V CSK 474/07).

Wskazujac na powyzsze reguly interpretacyjnie nieuprawnionym byloby zaakceptowanie stanowiska pozwanej co do
rozumienia analizowanych zapiséw kontraktowych w takim znaczeniu, jak zostalo to zaprezentowane przez nig w
toku calego postepowania, w tym takze apelacji. Nie sposob nie przyjaé z caloksztaltu analizy zebranych w sprawie
dowodow dotycezacych zawarcia umoéw oraz ich wykonywania przez pierwsze dwa okresy rozliczeniowe, ze strony
od samego poczatku w sposob zgodny pojmowaly znaczenie uzytych pojec ,efekt ekonomiczny” i ,korzy$¢”. Nie ma
tutaj zadnego odwolania sie do efektéw ekonomicznych pozwanej jako caloéci, czy tez jej przedsiebiorstwa, tudziez
rachunku finansowego (bilansem zyskow i strat). Efekt ekonomiczny, czyli korzy$é wynika z oszczedno$ci zuzytego
paliwa i zwiekszonej sprzedazy paliwa, ktory jest skutkiem zastosowania do kotléw wynalazkéw. Innymi stowy,
chodzi tutaj o podwyzszenie sprawnosci kotléw, skutkujgce obnizeniem kosztow zamiennych energii, ograniczeniem
jej zuzycia na potrzeby wlasne oraz redukcja emisji CO2. Strony takze przyjely tzw. poérednig metode rozliczenia
korzys$ci, polegajaca na pordéwnaniu sprawnos$ci kotléw po zamontowaniu do nich wynalazkéw w stosunku do
stanu wceze$niejszego. Temu celowi stluzylo zastosowanie w/w Polskiej Normy. Z zeznan $§wiadka L. W. wynikalo,
ze pozwana sama byla w stanie okreSli¢ te efekty ekonomiczne bez potrzeby angazowania do tego celu osbb
trzecich. Zlecenie dokonania stosownych rozliczen najpierw P. B., a nastepnieJ.Z. podyktowane bylo jedynie potrzeba
zobiektywizowania uzyskanych danych. Co istotne dla sprawy, strony mowy w tym kierunku dokonaly rozliczen za
pierwsze dwa okresy umowne. Konwersja pogladéw pozwanej co do zasad rozliczen za dalsze okresy nie wynikala
ze zmiany okolicznoéci faktycznych, jakie towarzyszyty zawarciu umoéw i poczatkowo zgodnym ich wykonywaniu. Za
zmiane okolicznoéci faktycznych nie mozna bowiem poczytywaé wydania na zlecenie pozwanej opinii prywatnych na
okoliczno$é¢, jak nalezy rozumieé znaczenie pojecia efektu ekonomicznego i korzysci, gdyz tego rodzaju ekspertyzy nie
moga wplynac na tre$¢ umowy ani na jej interpretacje. W konsekwencji wolg stron w ramach swobody kontraktowania

(art. 353( Yk.c.) bylo zawarcie okreslonej tre$ci umowy, ktéra do czasu jej obowiazywania winna by¢ respektowana
na plaszczyznie prawa materialnego.

Z tego wzgledu Sad Apelacyjny nie podziela zadnego z zarzutéw apelacyjnych, zar6wno procesowych, jak i
materialnoprawnych, ktére odnosza sie do kwestii zwigzanej z rozumieniem zapiséw § 7 ust. 3 i 4 umowy z dnia
26 czerwca 2007 r. oraz § 3 pkt ¢ i § 4 umowy z dnia 31 grudnia 2007 r. Sad Okregowy dla ustalenia zwigzania
innym orzeczeniem mial prawo przeprowadzi¢ dowody z innych wyrokéw oraz ich uzasadnien celem ustalenia tej
kwestii. Niezaleznie od tego przeprowadzil wnikliwe postepowanie dowodowe we wlasnym zakresie co do wyktadni
wskazanych powyzej postanowienn kontraktowych, ktérego doprowadzilo Sad do takich samych rezultatow jak w
uprzednim postepowaniu. Konkludujge, Sad Apelacyjny nie podziela stanowiska pozwanej, ze efekt ekonomiczny
zastosowania wynalazkéw powinien by¢ zwiazany z rachunkiem (bilansem zyskéw i strat) powstalych na skutek



wdrozenia, uruchomienia i utrzymania wynalazkéw. Z tego tez wzgledu zasadnie Sad Okregowy nie przeprowadzil
dowodow z opinii bieglego z zakresu ekonomii tudziez z dokumentow prywatnych (w tym opinii bieglego zalegajacej
w innej sprawie) dla wyliczenia tychze efektoéw ekonomicznych w przyjetej przez pozwana koncepcji tej definicji.

Druga grupa zagadnien wymagajacych oceny apelacyjnej dotyka wyliczenia naleznego powddce §wiadczenia z tytulu
efektow ekonomicznych. Ich okreSlenie winno odpowiada¢ postanowieniom lgczacych strony uméw co do zasad
rozliczen stron w tym zakresie. Z tego wzgledu koniecznym bylo ustalenie uzyskanych korzysci wedle kryteriow
zastosowanych przez strony w umowach, z wylaczeniem badania w tym zakresie rachunku (bilansu zyskow i strat)
powstalych na skutek wdrozenia, uruchomienia i utrzymania wynalazkéw — jak tego chce pozwana. W istocie w
kontek$cie zarysowanego problemu chodzilo gléwnie o ocene przeprowadzonego w sprawie dowodu z opinii instytutu,
gdyz rozwiklanie tego problemu stymulowato konieczno$¢ zasiegniecia wiadomo$ci specjalnych. Marginalnie mozna
dodaé, ze na zlecenie powodki takie wyliczenie przeprowadzil J. Z., w tym takze na podstawie danych przedlozonych
przez pozwana w toku procesu. Nie mniej jednak jego opinia z uwagi na prywatny charakter nie posiada przymiotu,
o jakim mowa w art. 278 § 1 k.p.c. Z punktu widzenia wyliczen nalezno$ci rowniez nieprzydatne s zeznania tej
osoby, ktore stanowia potwierdzenie tego, co zostalo zawarte w prywatnej ekspertyzie. Ocenie zatem podlegata opinia
wraz z uzupelhieniami sporzadzona przez Zaklad (...) w G., ktdérej warstwe merytoryczna i metodologiczna kontestuje
pozwana.

Odnoszac sie do kwestii wiarygodno$ci opinii Zakladu (...) na wstepie wypada zaakcentowaé, ze prawo procesowe
statuuje zasade réwnosci Srodkdéw dowodowych, ktéra przejawia sie tym, ze ustawodawca nie tworzy kategorii
dowodow uprzywilejowanych, ktorym nadawalby z urzedu szczegdlna moc dowodowa. Wszystkie dowody podlegaja
swobodnej ocenie sedziowskiej na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. Dotyczy to takze dowodu z opinii bieglego, ktérego
zasady przeprowadzania reguluja przepisy art. 278-291 k.p.c. Odmiennoé¢ tego §rodka dowodowego polega na tym,
ze ustawa tylko w stosunku do niego formuluje okolicznos$ci, ktére uzasadniaja jego przeprowadzenie, a sa nimi
zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., "wypadki wymagajace wiadomosci specjalnych". Przepis ten nalezy rozumie¢ w ten
sposob, ze jezeli w sprawie wystepuje potrzeba zbadania kwestii wymagajacych wiadomosci specjalnych, to sad nie
moze pomina¢ dowodu z opinii bieglego. Specyfika jednak oceny tego dowodu wyraza sie tym, ze sfera merytoryczna
opinii kontrolowana jest przez sad nie posiadajgcy wiadomoSci specjalnych. Ocena w takiej sytuacji opinii bieglego
dokonywana jest przez sad na plaszczyznie zgodnoSci z zasadami logicznego myslenia, do§wiadczenia zyciowego
i wiedzy powszechnej. Odwolanie sie przez sad do tych kryteriéw oceny stanowi zatem wystarczajace i nalezyte
uzasadnienie przyczyn uznania opinii bieglego za przekonujace (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 7
listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64 oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 listopada 2002
r., V CKN 1354/00). Analogiczne zasady oceny stosuje sie do opinii instytutu, z ktérego dowdd zostal dopuszczony
na podstawie art. 290 § 1 k.p.c. Przywolanych tutaj zasad oceny opinii bieglego nie naruszyl Sad pierwszej instancji,
slusznie uznajac opinie Zakladu (...) za wiarygodna i w pelni pomocna do oceny stanu faktycznego sprawy z puntu
widzenia wiadomo$ci specjalnych.

Zaklad (...) wydal w marcu 2017 r. opinie na okoliczno$é, ze skutkiem wdrozenia wynalazkow zastosowanych u strony
pozwanej nastapilo podwyzszenie sprawnosci kotléw oraz efektéw ekonomicznych w V i VI okresie obliczeniowym,
ktora w imieniu tego Zakladu sporzadzili dr hab. inz. D. K., dr inz.S. K. oraz mgr inz. T. T.. Na skutek stanowisk
obu stron do jej treSci zostala ona uzupelniona na pidmie w lipcu 2017 r. Réwniez i w tym przypadku strony zajely
stanowisko do jej treéci, a na polecenie Sadu w pismach z dnia 22 lutego 2018 r. (powddka) i z dnia 23 lutego
2018 r. (pozwana) przygotowaly liste pytan do Zakladu (...) — w zwiazku z wyznaczeniem na dzien 15 czerwca
2018 r. rozprawy z udzialem sporzadzajacych opinie. Na te pytanie autorzy tej ekspertyzy udzielili odpowiedzi w
piSmie z dnia 7 czerwca 2018 r., ktoére zostalo wreczone pelnomocnikom obu stron przed rozprawg wyznaczong
na dzien 15 czerwca 3028 r., na ktorej doszlo do ustnego (w drodze wideokonferencji) ich przestuchania na
okoliczno$é przedmiotu opinii oraz stanowisk stron do jej tresci. Zaklad (...) wyliczyl sprawnosé¢ kotléw za V i
VI okres rozliczeniowy w zakresie wynikajacym z zasadzonego $wiadczenia w zaskarzonym wyroku, uwzgledniajac
caloksztalt zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, w tym danych dotyczacych kottéw przekazanych przez
pozwang, w tym takze ekspertyze (...) Sp. z 0.0. i (...) s.r.o. oraz wyliczenia efektéw ekonomicznych dokonanych



na zlecenie powodki przez J. Z.. W opinii wyjasniono wszystkie istotne okolicznoéci sprawy w postaci: efektu
ekonomicznego, korzysci i metod ich ustalania (posrednia i bezposrednia). Opinia wraz z uzupelieniami zostala
oparta w zakresie wyliczenia efektéw ekonomicznych na sposobie wyliczenia konsensualnie przyjetego w ltaczacych
strony procesu umowach. Zaktad (...) obliczyl warto$¢ korzy$ci w analogiczny sposob, jak strony zgodnie je rozliczylty
za 1 i II okres, oraz jak zostaly one ustalone przez ten sam podmiot sporzadzajacy opinie za okres III i IV w
postepowaniu sagdowym toczacym sie poprzednio pod sygn. akt XIV GC 271/13. Autorzy opinii stwierdzili m. in., ze
dla zweryfikowania zastosowania wynalazkdw wymagana jest wiedza na temat energetyki, ktéra obejmuje wiedze
o procesach cieplnych i urzadzeniach kotlowych. Sprawnos$é jest indywidulanym parametrem dotyczacym kotla
energetycznego, ktérego ocena moze by¢ dokonywana wylacznie wg obowigzujacej normy (...). Ta normatywna
ocena jest podstawg do wyliczenia efektu ekonomicznego z modernizacji danego kotla. Zadna inna metoda nie
jest dopuszczalna w profesjonalnych wyliczeniach przyrostu sprawnosci kotléw typu (...) w oparciu o pomiary
bilansowe. Kotly typu(...) sa opalane paliwem weglowym i jednocze$nie gazami opadowymi i z uwagi na ich
warunki pracy, sprawnoé¢ ich funkcjonowania winien by¢ okre§lany metoda posrednia na podstawie tej normy.
Sprawno$¢ kotla z definicji okresla ile energii nalezy doprowadzi¢ w paliwie, aby uzyskaé przy okre$lonych warunkach
eksploatacyjnych wymagany strumien produkowanej pary, co bezposrednio przeklada sie na koszt wytworzenia.
Zmiana sprawno$ci w wyniku modernizacji pozwala w prosty sposéb wyliczy¢ oszczedno$é paliwa, a tym samym
ograniczenie kosztdw eksploatacyjnych. Dalej w opinii stwierdzono, ze wyliczenie sprawnosci kotléw jest procesem
normatywnym — wynikajacym z (...) — i stanowi podstawe wyznaczenia zmian sprawnosci kotléw, a na kolejnym etapie
korzys$ci uzyskanych z tego tytutu. Sa to standardowe wyliczenia stosowane w energetyce. Wskazana norma stuzy
do obiektywnego wyliczenia sprawnoSci kotla, a wynikajacy z r6znicy wyznaczonych normowo wartosci sprawnosci
kotta przed i po modernizacji procentowy przyrost sprawnosci jest podstawg do obliczenia efektu ekonomicznego
funkcjonowania kottow. Efekt ekonomiczny netto wynika z zastosowania wynalazkéw i stanowi oszczedno$é na
kosztach zuzycia paliwa za dany okres obliczeniowy, pomniejszong o poniesione naklady w tym samym czasie. Takie
zalozenia dawaly podstawe do obliczenia przez Zaklad (...) korzySci wynikajacych z zastosowania wynalazkow w
kotlach energetycznych za V i VI okres rozliczeniowy, ktérych warto$ci strony nie kwestionowaly. Pozwana bowiem
kontestowala samo zalozenie, na ktérej ma by¢ oparte obliczenie efektéw ekonomicznych, a nie samych wyliczen w
oparciu o kwestionowang metodologie.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego opinia sporzadzona przez Zaklad (...) zasluguje na pelne podzielenie, gdyz jest
kompleksowa i wyjasnia w sposob doglebny zagadnienia istotne dla rozstrzygniecia sprawy w obszarze nia objetym.
Autorzy opinii w sposéb szczegdlowy odpowiedzieli na wszystkie pytania i watpliwosci uczestnikdéw niniejszego
postepowania. Majac na uwadze kompleksowo$¢ opinii, jej sp6jnoéc i profesjonalizm w formutowaniu i motywowaniu
zajetego stanowiska, nalezalo uzna¢ ja w ramach analizy dowodéw, dokonanej na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. za
w pelni wiarygodng i miarodajng do oceny stanu faktycznego sprawy z punktu widzenia wiadomosci specjalnych.
Uwzgledniajac te okolicznoSci nie mozna bylo podzieli¢ zarzutéw apelacji odnoszacych sie do sporzadzonej w sprawie
opinii. Z tych powod6w nie zastlugiwaly na aprobate wnioski pozwanej o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego
z zakresu ekonomii, gdyz przeprowadzona opinia odpowiada tezie dowodowej, a obliczenie korzysci ekonomicznych
zostalo dokonane wedlug zasad przewidzianych przez strony procesu w laczgcych ich umowach. Z tej réwniez
przyczyny nie mogly by¢ rowniez uwzglednione wnioski o przeprowadzenie dowoddow z ekspertyz prywatnych, czy tez
publikacji naukowych, oraz opinii sadowej wydanej w innej sprawie, na ktére powolala sie pozwana. Na marginesie
wypada jedynie przypomnie¢, ze w orzecznictwie za ugruntowany poczytywac nalezy poglad, ze z uwagi na charakter
opinii bieglego nie mozna zdyskredytowac jej wartoSci poznawczej innymi $rodkami dowodowymi, w szczegolno$ci
zeznaniami $wiadkéw, czy tez publikacjami, lub ekspertyzami nie majacymi przymiotu opinii bieglego (por. wyroki
Sadu Najwyzszego: z dnia 24 listopada 1999 r., I CKN 223/98, ,Wokanda” 2000, nr 3, s. 7; z dnia 17 marca 2006 r.,
I CSK 101/05, a takze z dnia 15 pazdziernika 2014 r., V CSK 584/13).

Zagadnienie zwigzane z opinig bieglego i tym samym wysoko$cig naleznych powddce efektdéw ekonomicznych,
wymaga jeszcze omdwienia innych zarzutéw apelacji zwigzanych z ta problematyka. Pozwana podniosta wadliwos$ci
procedowania Sadu pierwszej instancji w zakresie zwigzanym ze sktadaniem opinii przez Zaklad (...). Jest faktem, ze
na postanowienie Sadu z dnia 16 lutego 2018 r. strony procesu mialy zlozy¢ szczegdtowe pytania dla sporzadzajacych —



w zwiazku z dwoma pisemnymi opiami i takie pytania datowane na dzien 22 i 23 lutego 2018 r. one zlozyly. Jak mozna
wnioskowaé z kontekstu sprawy chodzilo o wyznaczenie rozprawy z udzialem bieglych w formie wideokonferencji
na dzien 15 czerwca 2018 r. i zaznajomienie bieglych przed rozprawa ze stanowiskiem stron. Jest tez faktem, ze
w miedzyczasie Zaklad (...) zlozyl do Sadu odpowiedzi na te pytania (dnia 7 czerwca 2018 r.) oraz, ze zostaly
one doreczone pelnomocnikom obu stron bezposrednio przed rozprawa w dniu 15 czerwca 2018 r. Przyzna¢ trzeba
racje pozwanej, ze takie procedowanie nie bylo komfortowe z punktu widzenia mozliwosci ustosunkowania sie do
pisma Zakladu (...) z dnia 7 czerwca 2018 r., nie mniej uszly uwadze apelujacej nastepujace okolicznoéci, ktore
przekladaja sie na sposob rozpoznania tego zarzutu apelacyjnego. Uchybienia proceduralne — poza niewazno$cia
postepowania — moga odnie$¢ zamierzony skutek procesowy, o ile naruszenia procedowania przez sad maja wplyw
na tres$é zaskarzonego orzeczenia. Chodzi tutaj o zwigzek przyczynowy pomiedzy wadliwym postepowaniem sadu a
rozstrzygnieciem sprawy. Taki stan wszakze nie wystepowal w omawianych procesie. Na rozprawie w dniu 15 czerwca
2018 r. sporzadzajacy opinie zostali przestuchani w trybie art. 286 § 1 k.p.c., a przedstawiciele procesowi pozwanej
mogli im zadawac¢ stosowane pytania, w tym takze w kontekscie odpowiedzi ztozonych w piémie z dnia 7 czerwca
2018 r. Co wiecej, postanowieniem wydanym na tej rozprawie Sad Okregowy zakre$lil pelnomocnikom obu stron
siedmiodniowy termin do ustosunkowania do tresci pisemnych i ustnych wyja$nien sporzadzajacych opinie. Takie
ustosunkowanie pozwana zlozyla w piSmie z dnia 22 czerwca 2018 r., w ktérym podniosta to samo, co w apelacji
w odniesieniu do doreczonej jej pisma Zakladu (...) z dnia 7 czerwca 2018 r. Podnosila w nim jedynie argumenty
formalne zwigzane ze sposobem doreczenia odpowiedzi na pytania stron. Nie odnioslta sie wszakze merytorycznie
do treéci tych odpowiedzi oraz ustnych wyjasnien sporzadzajacych opinie, wnoszac o zakreSlenie jej dodatkowego
czternastodniowego terminu. W to miejsce pozwana zlozyta nowe wnioski dowodowe dla wykazania prezentowanej
przez siebie tezy o innym rozumieniu pojecia efektu ekonomicznego oraz powolala sie inne postepowania sgdowe,
zalaczajac odpisy stosownych orzeczen. Rowniez pismo pozwanej z dnia 25 czerwca 2018 r. nie zawieralo odniesienia
merytorycznego do opinii uzupehliajacej, a jedynie pozwana zglosila kolejne wnioski dowodowe. Nic takiego tez
nie mialo miejsca na rozprawie w dniu 29 czerwca 2018 r. W rezultacie nie mozna przyjaé, aby doreczanie
poza rozprawa pisma z dnia 7 czerwca 2018 r. mialo jakikolwiek wplyw na zaskarzony wyrok, nie wspominajac
juz o niewaznoS$ci postepowania w ujeciu przeslanki z art. 379 pkt 5 k.p.c. Pozwana miala bowiem mozliwosé
ustosunkowania sie do pisma z dnia 7 czerwca 2018 r. przede wszystkim na rozprawie w dniu 15 czerwca 2018 r., na
ktobrej uzupehiajaco przestuchano autoréw opinii. Mogly zosta¢ na niej wyjasnione przez pozwana wszystkie nurtujgce
ja problemy zwigzane z wydang opinig i jej uzupelieniem. Nadto w czasie p6zniejszym pozwana nie zgltosila zadnych
merytorycznych uwag do stanowiska bieglych. W koncu tez na rozprawie dnia 15 czerwca 2018 r. nie zwrdcila uwage
Sadowi w trybie art. 162 k.p.c. na uchybienia do sposobu doreczenia jej pisma z dnia 7 czerwca 2018 r., a powinna byta
to uczynié, skoro twierdzila, ze jej zdaniem taka sytuacja uniemozliwia ustne przestuchanie autoréw opinii. Co prawda
pozwana zlozyla zastrzezenia na nastepnej rozprawie — dnia 29 czerwca 2018 r. — m. in. co do przeprowadzonego
dowodu z uzupeliajacej opinii — pisma z dnia 7 czerwca 2018 r. lecz zastrzezenie to z przyczyn powyzej opisanych nie
mialo zaznaczenia dla sprawy. Sad mial prawo uznaé odpowiedzi sporzadzajacych to pismo za opinie uzupehiajaca,
gdyz w istocie taki charakter mialo pismo z dnia 7 czerwca 2018 r. Pozwana natomiast mogla sie odnies¢ do jego
tresci, jak i wszystkich innych tresci autorstwa Zakladu (...), w szczegblnosci poprzez zadanie stosownych pytan w
trakcie ustnego przestuchania lub w czasie wyznaczonym przez Sad. Reasumujac ten watek, uchybienia Sadu pierwszej
instancji w zakresie powyzej omdéwionym nie mialy wplywu na tres$é zaskarzonego wyroku.

Z rozmiarem efektéw ekonomicznych jest zwigzana takze podnoszona w apelacji kwestia starzenia sie wynalazkow.
Jak mozna sadzi¢ z kontekstu caloSci wywoddéw apelacji w tym zakresie przekladalaby sie to na wysoko$é korzysci,
ktorych zaplaty domaga sie powddka w niniejszym procesie. Jest faktem, ze M. P. zeznal, iz jeSli wynalazki zostaly
zamontowane, to uplyw czasu nie mial znaczenia dla korzyéci, gdyz byly elementem kotléow. Stwierdzil nie mniej
jednak i to, ze remont kotlow obejmowal remont wynalazkéw, a utrzymanie ich stanu technicznego spoczywa na
pozwanej. To samo zaznal przedstawiciel powddki — Z. L.. Nie ma racji apelujaca, ze owe starzenie sie wynalazkow
nie znalazlo odzwierciedlenia w wyliczeniach naleznego powddce $wiadczenia. Juz w rozliczeniach bowiem za
I i IT okres korzystania z wynalazkéw kwestia ta zostala uwzgledniona. W niniejszej sprawie to pozwana, jako
podmiot zobowigzany do utrzymywania kotlow energetycznym w nalezytym stanie technicznych winna byla wykazaé
koszty poniesionych nakladow zwiazanych z remontami. W takim rozmiarze, jaki wynikal z dostepnego materiatu



dowodowego Zaklad (...) uwzglednil w skorygowanym zysku za oba okresu kwoty po 471.674 zt tytulem wydatkéw na
remont (opinia pisemna z lipca 2017 r.), co znalazlo przelozenie na rozstrzygniecie Sagdu Okregowego. Innymi slowy,
efekt ekonomiczny z wykorzystania wynalazkéw zostal obnizony o dokonane remonty.

Ostatnim elementem zwigzanym z obliczeniem wysoko$ci nalezno$ci powodki jest tzw. ,,synergia wynalazkow”, ktorej
Sad pierwszej instancji po$wiecil niewielka uwage w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia, a ktora stala sie przyczyna
zarzutu apelacyjnego. O tym, ze zastosowanie wynalazki dzialaja synergicznie w tym znaczeniu, ze lacznie przynosza
efekt wspomnial w swoich zeznaniach M. P.. Problem, czy istotnie tak jest mial charakter zapelnienie poboczny i nie
wymagal weryfikacji przez bieglego. Kwestia ta nie tamowala prawidlowego okreélenia przez Zaklad (...) efektow
ekonomicznych z zastosowania wynalazkéw, ktore podlegaly obliczeniu w oparciu wskazane powyzej kryteria.

Majac na uwadze powyzsze wywody Sad Apelacyjny nie podziela zarzutow prawa procesowego odnoszacych sie do
opinii Zakladu (...) oraz pozostalych ustalen faktycznych zwigzanych z okreéleniem wysokoSci naleznego powodce
$wiadczenia z tytulu jej wynagrodzenia dochodzonego w przedmiotowym procesie.

Sad Apelacyjny nie podziela zarzutu naruszenia art. 5 k.c. ze powodce przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 33,5%
korzysci ekonomicznych w sytuacji, gdy jest ono razaco wysokie w stosunku do jej nakladow i wkladu innowacyjnego
w postaci efektu ekonomicznego, zwlaszcza w stosunku do okolicznoéci funkcjonowania urzadzen z wynalazkami.
Pomijajac fakt, Ze ten zarzut pozwanej dowodzi sprzeczno$ci jej stanowiska w niniejszym procesie, gdyz z jednej strony
twierdzi ona, ze tre$¢ umowy jest inna, niz przyjeta przez Sad wykladnia, a z drugiej, ze wynagrodzenie powodki jest
nazbyt wysokie, nie wskazujac dodatkowo przy tym jakie ono powinno by¢. Sa to bowiem twierdzenia wzajemnie sie
wykluczajace. Abstrahujac od tego, zwazywszy na tre$¢ zadania apelacji chodziloby o taka sytuacje, ze powddce nie
przystuguje w ogole wynagrodzenie, mimo, ze pierwotnie byto ono dobrowolnie wyplacane i ze okolicznosci faktyczne
od poczatku obowigzywania uméw do chwili obecnej nie ulegly zmianie.

Pozwana powotuje sie na naduzycie prawa podmiotowego i zasad wspoélzycia spolecznego ze strony powodowej, a
zatem dla wykazania tej okoliczno$ci winna wskaza¢ odpowiednie dowody (art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c.). Nie
mozna traci¢ z pola widzenia aksjomatu, ze istota zastosowania art. 5 k.c. polega na tym, ze okre§lone dzialanie
uprawnionego mieéci sie w obrebie stosunku prawnego, jednakze z uwagi na szczegblne okolicznoSci lezace poza
jego treScig na podstawie tego przepisu uznawane jest za niedopuszczalne. Funkcja zawartej w tym przepisie klauzuli
generalnej jest umozliwienie uwzglednienia w ocenie réznego rodzaju lecz o charakterze wyjatkowym okoliczno$ci
faktycznych, ktore jednakze nie moga - w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego (sytuacji prawnie relewantne;j)
- by¢ zrédlem powstania prawa podmiotowego w stosunku do drugiej osoby (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
19 marca 2002 r., IV CKN 892/00). W orzecznictwie przyjmuje sie rowniez, ze zastosowanie tego przepisu nie
moze prowadzi¢ do modyfikacji normy prawnej, ani do nabycia prawa lub jego zniweczenia. Uwzglednienie zarzutu
naduzycia prawa podmiotowego oznacza jedynie, ze w konkretnych okolicznoéciach faktycznych, ocenianych in casu,
przyznane norma prawng istniejace prawo podmiotowe zostaje zakwalifikowane jako wykonywane bezprawnie i w
konsekwencji nie podlega ochronie. Przepis art. 5 k.c. jako przepis o charakterze wyjatkowym, ktorego zastosowanie
prowadzi do ograniczenia praw, musi by¢ wykladany $cisle oraz stosowany ostroznie i w wyjatkowych wypadkach
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 marca 2017 r., I CSK 447/15). Dla oceny zasadno$ci naruszenia art. 5 k.c.
znaczenie ma rowniez fakt, ze umowy bedace przedmiotem procesu zostaly zawarte przez ich strony w ramach obrotu
profesjonalnego, co oczywiécie nie wylacza zastosowania tego przepisu (por. wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 17 lipca
2009 1., IV CSK 163/09; z dnia 24 wrze$nia 2009 r., IV CSK 166/09 i z dnia 6 wrze$nia 2018 r., IT CSK 200/18).
Tym niemniej w stosunkach cywilnoprawnych pomiedzy przedsiebiorcami zastosowanie konstrukeji naduzycia prawa
podmiotowego ogranicza sie do wyjatkowych sytuacji. Jest to uzasadnione specyfika obrotu gospodarczego, w
ramach ktbérego zachodzi konieczno$é ciaglego i Swiadomego ponoszenia ryzyka, co profesjonaliSci powinni umieé
przewidywac. Przyznanie im nieograniczonej mozliwoéci do powolywania sie na art. 5 k.c. mogloby prowadzi¢ do
praktycznego uchylenia zasady trwaloSci umoéw, z zagrozeniem dla pewnosci i bezpieczenistwa obrotu (por. wyroki
Sadu Najwyzszego: z dnia 24 kwietnia 2014 r., III CSK 178/13 i z dnia 277 kwietnia 2017 r., I CSK 398/16).



W przedmiotowej sprawie pozwana twierdzila, ze roszczenie dochodzone pozwem jest sprzeczne z zasadami
wspolzycia spolecznego z powodu braku mozliwosci dokonania dokladnych i precyzyjnych wyliczen uzyskanych
korzys$ci z uwagi na oparcie roszczenia wylacznie na spornych aksjomatach. Takie twierdzenie jest nieuprawnione.
Zaréwno ten proces, jak i uprzedni wywolany zostat jedynie postawa pozwanej, ktéra zmienila dotychczas ustalong
i zgodna wykladnie postanowienh umowy, ktéra przez pierwsze dwa lata byla wykonywana bez Zzadnych sporéow
sadowych. Dopiero zmiana pogladéw pozwanej w tym zakresie uruchomita procesy inicjowane przez powodke, gdyz
pozwana mimo zalegajacej w aktach korespondencji nie chciala rozliczy¢ umowy. Trudno w takiej sytuacji czynié
powddce zarzut, ze oba powddztwa oparta na wykladni umowy, ktéra wczesniej nie byta kwestionowana oraz, ze
dochodzi ochrony prawnej w postepowaniu cywilnej przystugujacych jej praw podmiotowych. TrudnosSci wyliczenia
wynagrodzenia — w mniemaniu pozwanej — nie moga stanowic¢ dowodu, ze powodka dochodzac przystugujacych jej
praw narusza nasady wspolzycia spolecznego.

Nie mozna podzieli¢ takze twierdzenia pozwanej, ze o naruszeniu art. 5 k.c. przez powodke swiadczy fakt, Ze ustalone
umowami wynagrodzenie odbiega od standardow ustawowych. Powolany przez pozwang na poparcie tego stanowiska
art. 72 p.w.p. (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowej, Tj. Dz. U. z 2013 1., poz. 1410) reguluje
kwestie zarzadu wspo6lnym prawem do patentu, przewidujac okre§lone roszczenia wspoétuprawnionych z tego prawa w
razie, gdy przyniosto ono korzySci. Z uwagi na przedmiot regulacji tego przepisu norma zawarta w ust. 2 nie moze by¢
nie tylko analogiczne stosowana do omawianej sprawy. Z uwagi na przedmiot tej regulacji nie moze réwniez stanowié
punktu odniesienia, czy wysoko$¢ naleznego powddce wynagrodzenia narusza postanowienia art. 5 k.c.

Podobnie bledne jest powolanie sie pozwanej na art. 22 ust. 2 p.w.p., ktérego tre$¢ mialaby dowodzi¢, ze
wynagrodzenie powddki jest sprzeczne z zasadami wspolzycia spolecznego. Przepis ten reguluje wynagrodzenie
tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w sytuacji, gdy takiego wynagrodzenia nie okreslono.
Nie ma on zastosowania do przedmiotowe]j sprawy ani nie moze stanowi¢ miernika oceny, czy wynagrodzenie
przekraczajace opisane w nim kryteria stanowi naruszenie art. 5 k.c. Co wiecej ten przepis zaklada wrecz odwrotnag
zasade, a mianowicie, ze strony mowa w spos6b dowolny okresli¢ to wynagrodzenie, a regulacja w nim zawarta ma
zastosowanie jedynie wtedy, gdy nie ustalono umownie wynagrodzenia dla tworcy.

Podobnie nie zastluguje na podzielenie argument apelacji, Ze o naruszeniu art. 5 k.c. §wiadczy rozklad nakladu pracy
wlozonego przez strony umowy, w szczegolnosci wobec faktu, ze powddka wspélpracuje z twércami, opracowujac
projekty innowacyjne, a wobec czego w swojej dzialalnoSci przypomina jednostke badawcza a nie przedsiebiorce.
Jak mozna mniema¢ z lektury uzasadnienia tego argumentu wynagrodzenie powddki — zdaniem pozwanej —
jest nieekwiwalentne w stosunku do jej nakladu pracy. Jak sie wydaje pozwana pomija fakt, ze strony zawarly
umowy w 2007 r. w ramach swobody kontraktowania. Sama dysproporcja miedzy wartoScia okreSlanych w
umowie $wiadczen stron nie jest jeszcze wystarczajacym argumentem do uznania umowy za sprzeczng z zasadami

wspélzycia spolecznego, gdyz ramy swobody kontraktowania, ktorych granice wyznacza art. 353" k.c. pozwalaja na
nieekwiwalentnoé¢ $wiadczen, jeéli wynika to z woli stron. Umowe takg mozna podwazaé ze wzgledu na zasady
wspdlzycia spolecznego, gdyby przy jej sporzadzaniu zostala §wiadomie wykorzystana przewaga jednej ze stron (por.
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 maja 2011 r., IT CSK 528/10). Taki przypadek nie mial miejsca przy podpisywaniu
umoéw w 2007 1., co wynika z tego, ze strony respektowaly ich zapisy i dokonywaly zgodnych rozliczen za dwa pierwsze
lata. Zmiana natomiast nastawienia pozwanej co do wykonywania umowy byla wywolana okoliczno$ciami, za ktore
nie odpowiada powodka. Konstatujac, pozwana nie wykazala w niniejszym procesie naruszenia przez powodke art. 5
k.c., do czego byla zobowiazania na podstawie ogdlnych regul procesowych regulujacych ciezar dowodu. Zebranym
natomiast w sprawie material dowodowy z przyczyn opisanych powyzej nie pozwolit Sadowi Apelacyjnemu na
potwierdzenie stluszno$ci stawianych przez pozwang w tym zakresie twierdzen.

Nie mozna takze i podzieli¢ zapatrywania apelacji, ze Sad pierwszej instancji naruszyt art. 481 w zw. z art. 482 k.c.
poprzez naliczanie odsetek od wynagrodzenia brutto i kapitalizowanie odsetek od zasadzonego na rzecz powo6dki
wynagrodzenia od kwot brutto, co oznaczalo zdaniem pozwanej, ze odsetki zostaly potraktowane jako przedmiot



opodatkowania podatkiem VAT. Jak wynika z uzasadnienia tego zarzutu powodka nie wystawila jeszcze na rzecz
pozwanej faktur VAT za V i VI okres rozliczeniowy.

Fakt niewystawienia przez powodke faktur VAT za wynagrodzenie dochodzone pozwem jest bezsporny, jednak nie
przesadza to o poprawnos$ci sformulowanego przez pozwana zarzutu apelacyjnego. Kwestia podatku i wystawienia
wladciwego dokumentu ksiegowego, w tym takze faktury VAT zwigzana jest obowiazkiem publicznoprawnym
— regulowaniem stosownych zobowigzann podatkowych. Na gruncie prawa prywatnego ochronie prawnej w
postepowaniu cywilnym podlega prawo majatkowe w takim zakresie, jakie ono wynika z laczacego strony procesu
stosunku cywilnoprawnego. Jesli dochodzona pozwem wierzytelnoé¢ z uwagi na jej charakter podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT i powod domaga sie zasadzenia calo$ci tak uksztaltowanego roszczenia, sad nie moze oddalié¢
powddztwa w czeSci obejmujacej ten podatek tylko z tego powodu, ze nie zostal wystawiony stosowny dokument
ksiegowy. Nie mozna zapomina¢, ze wystawienie faktury VAT nie kreuje zobowigzania cywilnoprawnego i jego
wysokoSci, gdyz to wynika z tresci okre$lonego stosunku prawnego oraz obowiazujacych przepiséw. Faktura w
procesie cywilnym — zaleznie od okolicznoSci — jedynie w niektérych wypadkach moze stanowié¢ o$wiadczenie
woli (np. w razie uznania dlugi przez dluznika, wezwania do zaplaty itp.). Zasadniczo natomiast faktura VAT
jest o$wiadczeniem wiedzy, potwierdzajacym przez jej wystawce istnienia zdarzenia cywilnoprawnego, ktére jest
przedmiotem procesu. Innymi slowy, stanowi dowdd na istnienie okreslonego zobowigzania, w oparciu o ktory
sad moze ustali¢ tre$¢ stosunku prawnego oraz rozmiar wierzytelnoSci z niej wynikajacej. Co oczywiste brak
takiego dokumentu nie stanowi ad hoc podstawy do nieuwzglednienia powddztwa w calosci lub w czedci, jesli jest
ono uzasadnione w $wietle treéci innych dowodoéw. Przekladajac te rozwazania na grunt przedmiotowego sporu
trzeba zauwazy¢ nastepujacy fakt. Laczace strony umowy w spos6b jednoznaczny okreslaja termin wymagalnoSci
wierzytelno$ci powodki za okre$lone okresy rozliczeniowe. Zgodnie tez z zapisami kontraktowymi powodka domaga
sie zaplaty w terminach z nich wynikajacych. Czyni to uprawnionym wniosek, ze powdédka domaga sie zaplaty
odsetek ze opo6Znienie zgodnie z oznaczonymi w umowie terminami wymagalnoSci. Jest takze bezsporny fakt, ze jej
wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a to z kolei daje asumpt do stanowczej tezy, ze powddka moze
domagac sie od pozwanej wynagrodzenia z uwzglednieniem tego Swiadczenia publicznoprawnego. Jest ono bowiem
skladnikiem ushugi. Dotyczy to takze przypadku niewystawienia wlasciwego dokumentu ksiegowego. Ewentualne
konsekwencje zaniechann powddki w tym wzgledzie moga by¢ oceniane na plaszczyznie prawa publicznego — poza
ramami przedmiotowego postepowania. Dlatego tez na podstawie art. 481 § 1 k.c. powddka mogla domagaé sie
zasgdzenia od pozwanej odsetek ustawowych za opdZnienie od calo$ci naleznego $wiadczenia z uwzglednieniem tych
jego czesci, ktdre winny znajdowaé sie w fakturze VAT. W takiej sytuacji w oparciu o art. 482 § 1 k.c. powddka mogla
od zaleglych odsetek domagac sie zasadzenia odsetek za opdznienie od daty wytoczenia o nie powddztwa od kwoty
nalezno$ci gléwnej wynikajacej z postanowien umowy i obowigzujacych przepisow.

Na koncu wypadalo dodatkowo powiedzieé, ze nie zastugiwaly na uwzglednienie wnioski dowodowe zawarte w
pismach pozwanej zlozonych w toku postepowania apelacyjnego (pisma z dnia 4 listopada 2020 r. i 16 marca
2021 r.), gdyz nie mialy one znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Calo$¢ wystarczajacego materialu dowodowego
do rozpoznania sprawy zostala zgromadzona w toku postepowania pierwszoinstancyjnego. Procesy cywilne i
administracyjne jakie tocza sie rownolegle pomiedzy stronami nie wplywaly na osad niniejszej sprawy. Z tej samej
przyczyny nie zaslugiwal na uwzglednienie wniosek pozwanej zawarty w piSmie z dnia 277 stycznia 2021 r. o zawieszenie
postepowania. W szczegdlnoSci postepowania toczace sie obecnie przed Urzedem Patentowym nie dotykaja niniejszej
sprawy, ktorej rozstrzygniecie nie bylo zalezne od udzielenia lub pozbawienia ochrony patentowej na poszczegblne
wynalazki. Podstawa przedmiotowej sporu nie powstala na tle opatentowania wynalazkow, ale na tle realizacji umowy
zgodnie z jej postanowieniami. Nadto wypadalo dodaé, ze twierdzenia pozwanej zawarte w pismach procesowych
zlozonych w postepowaniu apelacyjnym sa powieleniem dotychczasowego jej stanowiska, jakie prezentowala przez
Sadem pierwszej instancji. Innymi stowy, nie wnosily one niczego nowego do procesu w takim sensie, ze koniecznym
bylo uzupelienie materialu dowodowego w postepowaniu odwoltawczym. Roéwniez nie mialy znaczenia potencjalnie
sygnalizowane przez pozwang odmiennoS$ci w zeznaniach §wiadka M. P., zlozone w innej sprawie. Te zeznania bowiem
podlegaly ocenie w przedmiotowej sprawie wedtug tresci zlozonych przez Swiadka w kontekscie innych dowodow.



Majac powyzsze na uwadze apelacja pozwanej podlegala oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 oraz art. 99 k.p.c. zasadzajac od
pozwanej na rzecz powddki koszty zastepstwa radcowskiego w wysokoSci 18.750 zt (§ 2 pkt 9 w zw. z § 10 ust. 1
pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcow
prawnych, Tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).
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