Sygn. akt Il CSK 5/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2006 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Joézef Frackowiak (przewodniczacy)
SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca)
SSN Jan Gérowski

Protokolant Bozena Kowalska

w sprawie z powodztwa "E." G.- sp. j. w K.

przeciwko Przedsiebiorstwu "W." sp. j. w K.

0 ochrone prawa ochronnego na wzér uzytkowy,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 lipca 2006 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 27 czerwca 2005 r., sygn. akt (....),

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiajac temu
Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Sad Okregowy — Sad Gospodarczy w K. wyrokiem z dnia 13.05.2004 r.
nakazat stronie pozwanej Przedsiebiorstwa ,W.” spotka jawna zaniechania
produkcji i wprowadzenia do obrotu gospodarczego listwy do glazury [...]l,
wycofania jej z obrotu handlowego oraz opublikowania oswiadczenia o
przeproszeniu za naruszenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy nr [...] pt. [...],
w ,Rzeczpospolite]” i ,Gazecie Wyborcze]” w szesciu kolejnych pigtkowych

wydaniach, okreslajgc rozmiary ogtoszenia i jego tresc.
W sprawie tej ustalono, co nastepuje:

K. R., B. G, T. S.i E. Z. prowadzili od 14.12.1996 r. dziatalnos¢ gospodarczg w
formie spoétki cywilnej. Na podstawie umowy z dnia 30.12.1996 r. zawartej z firmg
handlowg E. - A. M. i spdtka w K. nabyli prawo do uzyskania prawa ochronnego na
wzoér uzytkowy pn. ,[...]". Wniosek o udzielenie tego prawa przez zbywce zostat
ztozony w Urzedzie Patentowym w dniu 12.05.1994 r. i zarejestrowany pod
numerem [...]. W dniu 17.12.1997 r. Urzad Patentowy udzielit spotce cywilnej E.
prawa ochronnego nr [...] na wzér uzytkowy pn. ,[...]". Prawo ochronne wygasto po
uptywie 10 lat od daty zgtoszenia. W dacie orzekania przez Sad | instancji
dziatalnos¢ gospodarcza strony powodowej byta juz prowadzona w formie spotki

jawnej pn. ,E. P”.

Ustalono, ze pozwani R. M., T. M. i M. W. prowadzac dziatalnosc
gospodarczg w formie spétki cywilnej, a nastepnie spétki jawnej pod nazwg W.
z siedzibg w K. produkowali i wprowadzili do obrotu handlowego listwe do glazury
pod nazwg [...]. Listwa ta przez swdj ksztatt i budowe naruszata prawo ochronne
przyznane stronie powodowej za nr [...] na wzoér uzytkowy pn. [...]. Na podstawie
opinii biegtego ustalono, ze listwa produkowana przez strone pozwang pn. [...]
posiada cechy odrézniajgce od listwy produkowanej przez strone powodowg tylko
w zakresie nie dotyczgcym istotnych elementéw technicznych i uzytkowych.
Wprowadzone dodatkowe cechy produktu w poréwnaniu z rozwigzaniem objetym
prawem ochronnym nie zmieniajg jego istoty i nie wskazujg na nowosc¢ techniczng,
czy tez zwiekszenie w istotny sposéb wartosci uzytkowej listwy. Taki stan nie
uprawnia do korzystania z produktu w sposéb samoistny przez producenta w

celach zarobkowych. Skoro wiec strona pozwana w tym wtasnie celu korzystata ze



swego produktu, to w ocenie Sgdu Okregowego zgdanie ochrony dochodzone
przez strone pozwang jest usprawiedliwione na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 w
zwigzku z art. 82 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. z 1993 r., Nr

26, poz. 117 ze zm.), ktéra w sprawie niniejszej ma zastosowanie.

W wyniku rozpoznania apelacji strony pozwanej Sgd Apelacyjny wyrokiem
z dnia 27.06.2005 r. zmienit zaskarzony wyrok i powodztwo oddalit.
W uzasadnieniu wskazano, ze w toku postepowania apelacyjnego na wniosek
strony pozwanej dopuszczono dowdd z decyzji Urzedu Patentowego z dnia
16.05.2005 r. Nr [...] o udzieleniu jej prawa ochronnego na wzér uzytkowy pn.
Listwa do glazury. Pozwana uzyskata prawa ochronne z mocg od dnia 5.03.2001 r.
Ta okolicznos$¢, zdaniem Sadu Apelacyjnego, czyni zarzut naruszenia prawa
materialnego podniesiony przez strone pozwang za uzasadniony, skoro wydano
decyzje przyznajgcg prawa ochronne stronie pozwanej z mocg wsteczng, ktorej
data jest wczesniejsza, anizeli fakty wskazywane przez strone powodowg dla
uzasadnienia swego zgdania. Wskazano, ze skuteczne siegniecie przez strone
powodowg po Srodki ochrony uzaleznione byto od stwierdzenia bezprawnosci
dziatania strony pozwanej. Bezprawno$¢ ta jest za$ wylgczona wowczas, gdy
podmiot, ktoremu stawia sie taki zarzut, wykonuje swoje prawa. Taka sytuacja
zaistniata w niniejszej sprawie. Decyzja Urzedu Patentowego z dnia 16.05.2005 r.
0 udzieleniu stronie pozwanej prawa ochronnego na wzoér uzytkowy pn. Listwa do
glazury, z mocg wsteczng od 5.03.2001 r. wigze Sad w zakresie ustalenia, ze listwa
produkowana przez pozwang od daty objecia jej ochrong jako wzoru uzytkowego
byta rozwigzaniem majacym cechy nowosci oraz co do tego, ze nie naruszata
zastrzezeh ochronnych powddki wczesniej korzystajgcej z takiego samego prawa
ochronnego na wzér uzytkowy. Podniesiono tez, Zze ustalenie zaréwno
wczesniejszego pierwszenstwa, jak i wzajemnego stosunku wzoréw uzytkowych,
a takze ustalenie, ze jedna wobec drugiego ma charakter zalezny, nalezy takze do
wytgcznej wtasciwosci Urzedu Patentowego.

Wyrok Sgdu Apelacyjnego zaskarzyta skargg kasacyjng strona powodowa.

Jako podstawy skargi wskazata:



- naruszenie prawa materialnego przez btedng wyktadnie art. 77 w zwigzku
z art. 78 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczosci; art. 94 w zwigzku
z art. 95 ustawy z dnia 30.06.2000 r. — Prawo wtasnos$ci przemystowej;

- naruszenie prawa materialnego przez niewtasciwe zastosowanie
przepisow art. 80 ust. 1, art. 82 w zwigzku z art. 18 i 114 ust. 1 pkt 4 i art.
57 ustawy o wynalazczosci oraz art. 95 ust. 2, 100 ust. 1 i art. 82 ust. 1-5
w zwigzku z art. 255 ust. 1 pkt 6 ustawy — Prawo wilasnosci
przemystowej;

- naruszenie przepisOw postepowania, co miato istotny wptyw na wynik

sprawy tj. art. 189, 17 pkt 2, 227, 244 § 1, 378 § 1 i 316 k.p.c. oraz art.
118 ustawy o0 wynalazczosci, a takze art. 244 i 284 pkt 4 ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej.

Wskazujgc na powyzsze strona powodowa wniosta o uchylenie
zaskarzonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzglednienie
powddztwa wzglednie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi
Apelacyjnemu.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istotg sporu w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy produkcja
i wprowadzenie do obrotu gospodarczego przez strone pozwang listew z tworzywa
sztucznego pod nazwg handlowg [...] stanowito naruszenie prawa ochronnego nr
55636 na wzor uzytkowy ,[...]7, do ktérego uprawniona byta strona powodowa w
okresie od 12.05.1994 do 11.05.2004 r. Sgd Okregowy przyjat, ze zgodnie z art.
315 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z
2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.) podstawg prawng oceny zasadnosci zgdania sg
przepisy ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz.
117). Art. 77 tej ustawy okresla wzoér uzytkowy jako podlegajgce ochronie nowe i
uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym dotyczgce ksztattu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwatej postaci, przy czym na podstawie art. 82 tej ustawy
do wzorow uzytkowych i praw ochronnych stosuje sie odpowiednio przepisy o
wynalazkach i patentach m. in. art. 57 ustawy. Ten ostatni przepis stanowi, ze ten,
ktérego patent zostat naruszony, moze zgdac¢ zaniechania naruszenia, usuniecia

jego skutkéw oraz wydania uzyskanych korzysci albo wynagrodzenie szkody na



zasadach ogolnych (ust. 1). Moze tez ZagdaC ogtoszenia w czasopismach

stosownego oswiadczenia (ust. 2).

Sad Okregowy - na podstawie stwierdzenh biegtego - ustalit, Zze prowadzona
przez pozwanych listwa ma znamiona odrdézniajgce wytgcznie w zakresie nie
dotyczacym istotnych elementéw technicznych badz uzytkowych. Podniost, ze
samo wprowadzenie do rozwigzania objetego prawem wylgcznosci cechy
dodatkowej, nie zmieniajgcej istoty rozwigzania objetego ochrong prawng, przy
jednoczesnym zachowaniu pozostatych ceche przedmiotu prawnie chronionego,
pozostaje bez wptywy na ustalenie, czy wskazana produkcja jest objeta okreslonym
prawem wytgcznym i tym samym nie upowaznia do samoistnego zarobkowego lub
zawodowego stosowania tak rozumianego rozwigzania. Pozwani naruszyli wiec

prawa ochronne na wzér uzytkowy powodow.

U podstaw zmiany tego orzeczenia przez Sgd Apelacyjny legta wytgcznie
okolicznos¢ przedtozenia w toku postepowania apelacyjnego decyzji Urzedu
Patentowego RP z dnia 16.05.2005 r., w ktérej udzielono na rzecz strony pozwanej
prawa ochronnego na wzor uzytkowy p.n. ,[...]" od dnia zgtoszenia tj. 5.03.2001 r.
Analizujgc skutki tej decyzji Sgd Apelacyjny przyjat, ze dziatania strony pozwane;j
polegajgce na produkcji i wprowadzaniu do obrotu handlowego listwy p.n. [...] byty
w swietle tej decyzji uprawnione. Tym samym nie sposob twierdzi¢, ze te dziatania
strony pozwanej stanowity bezprawne naruszenie prawa ochronnego na wzor
uzytkowy przystugujgcego stronie powodowej. Sgd Apelacyjny wyraznie stwierdzit
przy tym, ze jest zwigzany decyzjg Urzedu Patentowego z dnia 16.05.2005 r.
zarowno co do tego, ze listwa produkowana przez strone pozwang, od daty objecia
jej ochrong jako wzoru uzytkowego byta rozwigzaniem majgcym cechy nowosci, jak
i co do tego, Ze nie naruszono zastrzezen ochronnych produktu strony powodowej,

wczesniej korzystajgcego z prawa ochronnego na wzér uzytkowy.

Wiekszos¢ zarzutow zawartych w skardze kasacyjnej sformutowano przy
zatozeniu obowigzywania decyzji Urzedu Patentowego w dniu 16.05.2005 r.
Podniesiono jednak takze zarzut naruszenia art. 244 § 11316 § 1 k.p.c. w zwigzku
zart. 244 ust. 1,415 ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej. Istota tego zarzut

sprowadza sie do tego, ze w chwili orzekania przez Sad Apelacyjny tj. 27.06.2005 r.



decyzja Urzedu Patentowego z dnia 16.05.2005 r. nie byta prawomocna. Zgodnie
bowiem z art. 244 ust. 5 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej przed uptywem
2 miesiecznego terminu do zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
decyzja nie podlega wykonaniu. Nad tym zarzutem nie sposob przejs¢ do porzadku
dziennego w sytuacji, kiedy Urzad Patentowy wydat kolejng decyzje z dnia
12.04.2006 r., w ktorej - na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy - Prawo wiasnosci
przemystowej uchylit — decyzje z dnia 16.05.2005 r. i umorzyt postepowanie.
Nalezy przy tym podniesc¢, ze decyzje z dnia 12.04.2006 r. zostata wydana na
skutek sprzeciwu zgtoszonego przez strone powodowg, a strona pozwana mimo
zawiadomienia o wniesionym sprzeciwie nie zajeta w tym przedmiocie stanowiska.
W tych okolicznosciach, skoro upadta decyzja z dnia 16.05.2005 r., na podstawie
ktorej Sad Apelacyjny zamienit zaskarzony wyrok i powddztwo oddalit,
z powotaniem sie wylgcznie na te decyzje, to zaskarzony wyrok musi by¢ uchylony,
a sprawe nalezato przekaza¢ Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania
(art. 398" k.p.c.)
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