Wyrok z dnia 14 wrzesnia 1999 r.
[ RN 29/99

Jezeli od decyzji Urzedu Patentowego ztozono odwotanie do Komisji
Odwotawczej przy tym Urzedzie, to rewizja nadzwyczajna przystuguje tylko od
decyzji Komisji Odwotawczej (art. 117 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o

wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

Przewodniczgcy: SSN Andrzej Wrobel, Sedziowie: SN Jerzy Kwasniewski

(sprawozdawca) NSA Bogustaw Gruszczynski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 14 wrzesnia 1999 r. sprawy z odwota-
nia firmy M. & C.1I. [...] od decyzji Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek pt.
,Sposoéb wytwarzania statej kompozycji farmaceutycznej kwaséw bisfosfonianowych
oraz stata kompozycja kwasow bisfosfonianowych”, na skutek rewizji nadzwyczajnej
Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskigj [...] od decyzji Komisji Od-
wotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 pazdziernika 1998 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.

Uzasadnienie

Decyzjg z dnia 21 pazdziernika 1998 r. [...] Komisja Odwotawcza przy Urze-
dzie Patentowym RP utrzymata w mocy zaskarzong przez firme M. & C. [...] decyzje
Urzedu Patentowego RP z dnia 26 wrzesnia 1997 r., odmawiajgcg udzielenia patentu
na wynalazek pt. ,Sposéb wytwarzania statej kompozycji farmaceutycznej kwasow
bisfosfonianowych oraz stata kompozycja kwaséw bisfofonianowych”.

Od decyzji tej Prezes Urzedu Patentowego RP ztozyt rewizje nadzwyczajna.
Zarzucajgc jej oraz poprzedzajgcej jg decyzji Urzedu Patentowego razgce narusze-
nie art. 10 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst;
Dz.U. 21993 r. Nr 26, poz. 117) oraz art. 7, art. 10, art. 80 i art. 81 KPA wnidst: ,0



uchylenie zaskarzonych decyzji Urzedu Patentowego RP i Komisji Odwotawczej i

przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Urzedowi Patentowemu RP".

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W zwigzku z tym, ze zarzuty rewizji nadzwyczajnej zostaty skierowane nie
tylko do decyzji Komisji Odwotawczej, ale rowniez do orzeczenia wydanego w pierw-
szej instancji, nalezy w pierwszym rzedzie przedstawi¢ uwagi co do zakresu rozpoz-
nania sprawy przez Sad Najwyzszy. Zgodnie z art. 117 ustawy o wynalazczo$ci rewi-
Zja nadzwyczajna przystuguje ,od kazdego prawomocnego orzeczenia Urzedu Pa-
tentowego i Komisji Odwotawczej konczgcego postepowanie w sprawie”. Nie moze
nasuwac watpliwosci, ze z dwu ,zaskarzonych”, jak to okreslono w rewizji nadzwy-
czajnej, decyzji tylko wydana w drugiej instancji decyzja Komisji Odwotawczej ma
cechy wymagane dla zaskarzenia, to znaczy jest orzeczeniem prawomocnym, a
réwnoczesnie konczgcym postepowanie w sprawie.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu poste-
powania cywilnego, rozporzgdzen Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo upadtos-
ciowe i Prawo o postepowaniu uktadowym, Kodeksu postepowania administracyjne-
go, ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189), Sad Najwyzszy rozpoznaje rewizje nadzwyczajne sto-
sujgc odpowiednio przepisy o postepowaniu kasacyjnym, to jest dotyczgce tego pos-
tepowania przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. Ze wzgledu na przedstawiong
kwestie wstepng nalezy zwrécié uwage na art. 393 KPC, ktérego odpowiednie
zastosowanie oznacza, ze Sad Najwyzszy rozpoznaje sprawe w granicach rewizji
nadzwyczajnej, a z urzedu mogtby wzigé pod rozwage tylko niewaznos¢ postepo-
wania. Granice te obejmujg zaskarzone orzeczenie (w tym wypadku, jak to wyzej
podniesiono, jest to orzeczenie Komisji Odwotawczej) oraz skonkretyzowane w rewi-
zji nadzwyczajnej zarzuty okreslajgce jej podstawe — razgce naruszenie prawa (art.
117 ustawy o wynalazczosci i art. 393 KPC w zwigzku z art. 10 ustawy zmieniajgcej
KPC z dnia 1 marca 1996 r.).

Postawiony w rewizji nadzwyczajnej zarzut razgcego naruszenia art. 10
ustawy o wynalazczosci przez jego btedng wyktadnie nie zostat w ogdle uzasadnio-
ny. W kazdym razie, w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej nie przedstawiono w tym

zakresie jakiegokolwiek stanowiska odnoszgcego sie do wykfadni art. 10, a w szcze-



golnosci, jaki btgd zawiera zaskarzone orzeczenie. Uzasadnienie zawiera argumen-
tacje odnoszgcy sie do przebiegu postepowania, z krytyczng oceng co do ,przed-
wczesnosci” rozstrzygniecia sprawy przez organ pierwszej instancji.

Konkluzje przeprowadzonego wywodu w istocie nie ujawniajg zadnej sprzecz-
nosci miedzy podstawg faktyczng rozstrzygniecia a przestankami wskazanego prze-
pisu prawa materialnego. Zaskarzone orzeczenie opiera sie przeciez na ustaleniu, ze
zgtoszony projekt wynika w sposob oczywisty ze stanu techniki i z tego powodu nie
ma cechy wynalazku okreslonej w art. 10 ustawy o wynalazczosci. Takiej odpowied-
niosci podstawy faktycznej rozstrzygniecia z art. 10 ustawy o wynalazczosci rewizja
nadzwyczajna nie kwestionuje, ale w istocie jg nawet potwierdza, skoro takze wedtug
oceny rewidujgcego: ,Z trzech wypracowanych przez praktyke, orzecznictwo i doktry-
ne patentowg przestanek nieoczywistosci tylko jedna, dotyczgca uzyskania efektu
technicznego jest niewatpliwie spetniona”.

Nalezy ponadto mie¢ na uwadze, ze w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji Ko-
misja Odwotawcza swg zasadniczg ocene co do ,oczywistosci” zgtoszonego rozwig-
zania oparta na szczegotowych ustaleniach. Podniesiono, ze celem rozwigzania -
wedtug projektu - byto opracowanie trwatego (nie zmieniajgcego zabarwienia) srodka
farmaceutycznego, zawierajgcego w swoim skfadzie bisfofonianowe zwigzki i
laktoze. Poddane zostaty szczegdtowej ocenie srodki techniczne projektu azeby w
generalnej ocenie stwierdzic, ze cel rozwigzania wedtug projektu zostat osiggniety za
pomocg srodkéw, ktérych funkcje znane byly ze stanu techniki.

Prezes Urzedu Patentowego w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej nie za-
kwestionowat odpowiednio$ci powyzszych ustalen w odniesieniu do przestanek z art.
10 ustawy o wynalazczosci, co wiecej, ustalenia te zostaty takze przez skarzgcego
zaakceptowane jako odpowiadajgce stanowi sprawy z chwili jej zakonczenia. Pod-
niesiono wszak w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej, ze zgtaszajgcy nie wskazat,
jakie istotne przyczyny (srodki techniczne) spowodowaty efekt techniczny rozwigza-
nia. ,Nie wiadomo z powodu stabego udokumentowania testami na stabilnos¢, czy
efekt ten dotyczy catego zakresu zastrzeganych wartosci poszczegoéinych sktadnikéw
kompozycji, czy tez wskazanego w przyktadzie IlII” . Wreszcie, co dla omawianej
kwestii jest najdalej idacg aprobatg poprawnosci ustaleh zaskarzonego orzeczenia w
stosunku do stanu sprawy, stwierdza sie, iz nawet analiza zastrzezen, ograniczonych
na etapie postepowania odwotawczego (w odwotaniu), ,nie pozwala stwierdzi¢ co

wyréznia rozwigzanie wedtug projektu od rozwigzan wskazanych przez Urzad Pa-



tentowy w stanie techniki. Zauwazalny jest bardzo szeroki zakres zawartosci sktadni-
kow kompozyciji, jak np. : substancja czynna 0,5-4,0, rozcienczalnik (laktoza bez-
wodna lub uwodniona o duzej sypkosci) 10-80 oraz suchy srodek wigzgcy 15-40%
wag. Nie mozna sie zgodzi¢ z argumentacjg zgtaszajgcego, ze dokonano szczegol-
nego doboru skfadnikdw kompozycji, a kompozycje sporzgdzono sposobem wynika-
jacym z przeciwstawien ogolnych. W tych okolicznosciach jeden przyktad porow-
nawczy (VIIl), niezaleznie od normy, wedtug jakiej badano stabilno$¢ preparatu, nie
przemawia za przyznaniem praw ochronnych dla wskazanych powyzej szerokich
zakreséw sktadow kompozycji farmaceutycznej”.

Jezeli wiec, wedtug rewizji nadzwyczajnej, podstaw zaskarzonego rozstrzyg-
niecia nie mozna zakwestionowac¢ w Swietle stanu zgtoszenia (takze ograniczonego)
rozpatrywanego przez Komisje Odwotawczg, to powstaje pytanie, na czym miataby
polegaé wadliwosc¢ zaskarzonego orzeczenia (razgce naruszenie prawa). Ot6z
stwierdza sie w rewizji nadzwyczajnej, ze wprawdzie ,w stanie faktycznym, przy
skutecznych przeciwstawieniach i zgdanym zakresie ochrony nalezy uznac rozwig-
zanie ujete w zgtoszeniu [...] za oczywiste”, to jednak ,gdyby nie byto naruszen pro-
ceduralnych w postepowaniu przed Urzedem, to zgtaszajgcy zmodyfikowatby, a w
praktyce ograniczyt, zakres przedmiotowej ochrony i uzyskatby dla siebie pozytywng
decyzje Urzedu Patentowego”.

Sad Najwyzszy stwierdza, ze przedstawiona argumentacja jest nieprzekony-
wajgca. Naruszen proceduralnych upatruje sie nie w postepowaniu (orzeczeniu) Ko-
misji Odwotawczej, lecz w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, co - jak to podniesio-
no we wstepnych uwagach - wykracza poza dopuszczalne granice rewizji nadzwy-
czajnej. Ponadto naruszenia te miatyby polegac na nieustosunkowaniu sie przez
Urzad Patentowy, przed podjeciem decyzji, do ztozonej wraz z pismem z dnia 28
sierpnia 1997 r. nowej, ograniczonej wersji zastrzezen patentowych. W konsekwencji
tego, wedtug rewidujgcego, zgtaszajgcy nie miat mozliwosci przed wydaniem decyzji
przez Urzgd Patentowy (pierwszoinstancyjnej) dostosowac zakresu zgdanej ochrony
do argumentéw Urzedu Patentowego, ktére po raz pierwszy pojawity sie w decyzji
odmownej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. Nalezy zwroci¢ uwage na to, ze podniesione w
rewizji nadzwyczajnej uchybienia proceduralne odnoszg sie do postepowania przed
Urzedem Patentowym (Il instancjg), takze w zakresie przedstawionych konsekwenciji
tych uchybien. W efekcie tego mamy takg sytuacje, ze jesliby przyja¢ w slad za

twierdzeniem rewizji nadzwyczajnej, ze uchybienia te rzeczywiscie miaty miejsce, to



ich skutki odnosityby sie tylko do orzeczenia Urzedu Patentowego. Natomiast zgod-
nie z tak przedstawionymi konsekwencjami nalezatoby stwierdzi¢, ze strona miata
mozliwos¢ odpowiednio uksztattowac zgtoszenie w toku postepowania odwotawcze-
go, czego jednakze — jak to stwierdzono w rewizji nadzwyczajnej — nie uczynita. Nie
ma wiec racji Prezes Urzedu Patentowego w przytoczonej wyzej swej ocenie, ze:
,gdyby nie byto naruszen proceduralnych w postepowaniu przed Urzedem, to zgta-
szajgcy zmodyfikowatby, a w praktyce ograniczyt zakres przedmiotowej ochrony”.

Rozwazajgc sprawe pod katem zarzutéw dotyczgcych naruszenia przepiséw
postepowania, Sgd Najwyzszy miat ponadto na uwadze, ze Komisja Odwotawcza
rozpoznata sprawe na rozprawie z udziatem strony. Rewidujgcy nie zarzuca takze,
azeby Komisja Odwotawcza nie rozpoznata zebranego w sprawie materiatu albo nie
uwzglednita wnioskdw procesowych, zmierzajgcych do wyjasnienia sprawy lub
modyfikacji zgtoszenia. Jedyne zarzuty pod adresem postepowania przed Komisjg
Odwotawczg odnoszg sie do uzasadnienia orzeczenia Komisji Odwotawczej i to w
kwestiach, ktore nie miaty istotnego wptywu na wynik sprawy. Po pierwsze, zarzuco-
no, ze dopiero w uzasadnieniu orzeczenia Komisji Odwotawczej podane zostaty
watpliwosci dotyczgce nieoczywistego efektu w postaci zwiekszonej stabilnosci pre-
paratu. Jednakze -—jak to wczesniej przedstawiono — Prezes Urzedu Patentowego
potwierdzit odpowiednios¢ ustalenia Komisji Odwotawczej do stanu sprawy. Po dru-
gie zarzucono, ze nieprawidtowo zostat powotany w uzasadnieniu orzeczenia Komisiji
Odwotawczej przepis § 35 ust. 3 zarzgdzenia Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazkow i wzoréw
uzytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179). Przepis ten odnosi sie do odpowiedniego zasto-
sowania przepiséw o odmowie udzielenia patentu, takze w razie gdy brak ustawo-
wych warunkéw wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko czesci zgtoszenia,
a zgtaszajacy nie ograniczy zakresu przedmiotowego zgdanej ochrony. W zwigzku z
tym zarzutem nalezy zauwazy¢, ze nawet gdyby byt on uzasadniony, to ewentualne
zbyteczne powotanie tego przepisu nie miato wptywu na wynik sprawy i takiej
konsekwencji rewizja nadzwyczajna nie przedstawita.

Z powyzszych przyczyn uznajac, ze rewizja nadzwyczajna nie ma usprawied-
liwionych podstaw, Sad Najwyzszy orzekt stosownie do art. 393'2 KPC w zwigzku z

art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. nowelizujgcej Kodeks postepowania cywilnego.



