Sygn. akt Il CSK 196/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 9 stycznia 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Zbigniew Strus (przewodniczgcy)
SSN Maria Grzelka (sprawozdawca)
SSN Henryk Pietrzkowski

w sprawie z powddztwa E.(...) Spotki jawnej w K.

przeciwko Przedsiebiorstwu WA.(...) w B., uprzednio wystepujgcej pod firmg
Przedsiebiorstwo W.(...) spotka jawna w K.

o ochrone prawa ochronnego na wzor uzytkowy,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 grudnia 2007 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 13 grudnia
2006 r., sygn. akt | ACa (...),

I. uchyla zaskarzony wyrok i zmienia wyrok Sagdu Okregowego w K. z dnia 13 maja
2004 r., sygn. akt IX GC (...) w punktach 1, 2, 3i 5 w ten sposéb, ze:

1) nakazuje pozwanej Spoéice wycofanie z obrotu gospodarczego listew (...
wyprodukowanych do dnia 12 maja 2004 r.,

2) nakazuje pozwanej Spétce dwukrotne opublikowanie w dziennikach ,R.(...)”
i ,G.(...)” w wydaniach pigtkowych oswiadczenia nastepujacej tresci, o
rozmiarach wyczerpujacych powierzchnie 50 cm?: »Przedsiebiorstwo

WA.(...) w B., uprzednio wystepujaca pod firmg Przedsiebiorstwo W.(...)



spotka jawna w K. przeprasza E.(...) spbétke jawng w K. za to, ze przez
produkcje i wprowadzanie do obrotu gospodarczego listwy (...) w czasie do
dnia 12 maja 2004 r. naruszyta prawo ochronne spoétki jawnej E.(...) na wzor
uzytkowy nr (...) pt. ,E.(...)",

3) oddala powédztwo i apelacje w pozostalej czesci,

Il. oddala skarge kasacyjng w pozostatej czesci,

[l koszty postepowania przed Sagdem Okregowym w K., Sagdem Apelacyjnym i

Sadem Najwyzszym wzajemnie pomiedzy stronami znosi.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 maja 2004 r. Sgd Okregowy w K. nakazat pozwanym
Przedsiebiorstwu W.(...) Spoétce jawnej w K. zaniechania produkcji i wprowadzania do

”

obrotu gospodarczego listew (...) ,M.(...)", odnosnie do ktérych zostato udzielone
powodom prawo ochronne na wzoér uzytkowy nr (...) oraz nakazat pozwanym wycofanie
z obrotu handlowego wymienionych listew, a ponadto, nakazat pozwanym
opublikowanie w prasie okreslonego oswiadczenia zawierajgcego przeproszenie za
naruszenie wymienionego prawa. Sgd Okregowy ustalit, ze na podstawie umowy nr
10/97 z dnia 30 grudnia 1996 r. o przeniesienie prawa do prawa ochronnego na wzor
uzytkowy pt. ,E.(...)” zgtoszony w Urzedzie Patentowym w dniu 12 maja 1994 r. za nr
W.(...), zawartej przez spoétke cywilng ,E.(...)" jako nabywce oraz na podstawie decyzji
Urzedu Patentowego z dnia 17 grudnia 1997 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzor
uzytkowy nr (...) pt. ,E.(...); wspdlnicy wymienionej spotki cywilnej, dziatajgcy nastepnie
pod nazwg ,E.(...)” byli uprawnieni przez 10 lat poczgwszy od dnia 12 maja 1994 r. z
tytutu prawa ochronnego na wzér uzytkowy nr (...). W czasie orzekania przez Sad
dziatali jako wspolnicy spoétki jawnej ,E.(...)" z tym, Zze w miejsce zmartego T. S. do spofki
jawnej weszli spadkobiercy — zona B. S. i matoletnie cérki K. i N. S. Ustalit tez Sad
Okregowy, ze w okresie przystugiwania powodom prawa wytgcznosci co do korzystania
z wzoru uzytkowego w sposob zarobkowy lub zawodowy pozwani produkowal
i wprowadzili do obrotu handlowego listwy (...) ,M.(...)", ktérych ksztatt i budowa
naruszaty prawo ochronne nr (...). W tym zakresie Sgd Okregowy opart swoje ustalenia
na opinii biegtego dr W. T. Uznat, iz przekonujgce byly wywody i wnioski opinii, ze w
czesci przesgdzajgcej o istocie uzytecznosci listew produkowanych przez pozwanych

wyréb ten nie rézni sie od elementdéw naroznikowych objetych ochrong wzoru



uzytkowego udzielong na rzecz powodow. Sagd Okregowy nie uwzglednit zarzutu
pozwanych co do braku legitymacji czynnej, upatrywanego w nieistnieniu po stronie
powodow prawa nabytego przez spoétke cywilng ,E.(...)". Stwierdzit, ze tego rodzaju
zarzut, w Swietle zasady prekluzji procesowej, byt spdzniony w sytuacji, gdy pozew
wptynat w dniu 23 lipca 2001 r., zas z wymienionym zarzutem pozwani wystgpili dopiero
w piSmie procesowym z dnia 4 maja 2004 r. W rzeczy samej zas - zdaniem Sadu
Okregowego, zarzut ten byt bezzasadny; bez wzgledu na to, pod jakg firmg wspdlnicy
uprawiali dziatalnos¢ gospodarczg w formie spoftki cywilnej przesgdzajgce znaczenie
miata okolicznos¢ tozsamosci oséb bedacych wspolnikami spétki cywilnej w okresie
zawierania umowy 0 przeniesienie praw do uzyskania prawa ochronnego i w czasie
udzielenia im przedmiotowego prawa ochronnego, a takze w okresie dochodzenia
roszczen w niniejszej sprawie przy uwzglednieniu, ze spotka cywilna powoddéw zostata w
toku procesu przeksztatcona w spétke jawng. Jako prawng podstawe orzekania Sad
Okregowy wskazat art. 57 ust. 1, 214 w zw. z art. 80 ust. 1 i art. 82 ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jedn. tekst: Dz. U. 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.)
oraz art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe]
(edn. tekst: Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117). Uwzglednienie Zzgdania nakazania
pozwanym wycofania z obrotu handlowego produkowanych przez nich listew Sad
Okregowy uzasadnit faktem naruszenia prawa ochronnego strony powodowej, co do
zgdania natomiast w czesci dotyczgcej przeproszenia stwierdzit, ze zaréwno czas
dokonywania naruszen jak i skala dziatalnosci pozwanych czynity usprawiedliwionym to
zgdanie w zakresie zgdanego przez powodow miejsca, czestotliwosci i rozmiaréw
ogtoszen prasowych.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny oddalit apelacje wniesiong od
powyzszego orzeczenia przez ,Przedsiebiorstwo W.(...)” Spotke jawng w K. Podzielit
stanowisko, ze wystepujaca po stronie powodowej w czasie orzekania przez Sad
pierwszej instancji spétka jawna jest nastepcg prawnym spotki cywilnej LE.(...)", ktorej
przystugiwato prawo ochronne na wzér uzytkowy nr (...), oraz, ze prawo to doznato
naruszenia w wyniku dziatalnosci pozwanej Spofki, co usprawiedliwiato orzeczone przez
Sad Okregowy nakazy. Za bezpodstawne uznat Sad Apelacyjny zarzuty apelacji
dotyczgce naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez niezawieszenie postepowania do
czasu rozpoznania przez Urzad Patentowy sprawy z wniosku skarzgcej o rejestracje
wzoru przemystowego pt. ,Listwa (...)"” oraz ze wzgledu na toczace sie postepowanie o

udzielenie stronie pozwanej prawa ochronnego na wzor uzytkowy pt. ,Listwa (...)".



Sad Apelacyjny wskazat, ze decyzjg z dnia 12 kwietnia 2006 r. Urzad Patentowy

umorzyt, na podstawie art. 247 ust. 2 Prawa wiasnosci przemystowej postepowanie

dotyczgce prawa ochronnego na rzecz pozwanej, w zwigzku z czym postepowanie to

nie ma zadnego wptywu na rozstrzygniecie w sprawie niniejszej, ani w sprawie tej nie

moze mieC zastosowania art. 105 Prawa wiasnosci przemystowe;.

W skardze kasacyjnej, opartej na obydwu podstawach z art. 398° § 1 k.p.c.

Zarzucono.

1.

naruszenie przepiséw postepowania — art. 244 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c., w
zwigzku z art. 80 ustawy o wynalazczos$ci poprzez ich niewtasciwe zastosowanie
(a czesciowo niezastosowanie), polegajgce na wydaniu wyroku w sytuacji, gdy
decyzja Urzedu Patentowego z dnia 12 kwietnia 2006 r. o uchyleniu decyzji o
nadaniu stronie pozwanej prawa ochronnego na wzor uzytkowy oraz o umorzeniu
postepowania nie jest ostateczna, podczas gdy prawidtowe zastosowania wyzej
wymienionych przepiséw powinno prowadzi¢ do uznania, ze postepowanie przed
Urzedem Patentowym RP toczy sie w dalszym ciggu, wobec czego zasadne jest
zawieszenie postepowania sgdowego. Naruszenie to spowodowato brak
dokonania przez Sad Apelacyjny analizy, w oparciu o wyktadnie art. 80 ustawy o
wynalazczosci, wzajemnej relacji praw i obowigzkoéw dwoch uprawnionych z
dwaoch réznych praw ochronnych na wzor uzytkowy, co stanowi¢ winno kluczowy
problem w niniejszej sprawie i skutkowato oddaleniem apelacji strony pozwanej, a
wiec mogto mie¢ i miato istotny wptyw na wynik sprawy,

naruszenie przepisow postepowania — art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez jego
niewtasciwe zastosowanie polegajgce na oddaleniu wniosku strony pozwanej o
zawieszenie postepowania ze wzgledu na toczgce sie przed Urzedem
Patentowym RP postepowanie, podczas gdy prawidtowe zastosowanie wyzej
wymienionego przepisu powinno prowadzi¢ do zawieszenia postepowania, ktére
to naruszenie skutkowato oddaleniem apelacji strony pozwanej, a wiec mogto
miec i miato istotny wptyw na wynik sprawy,

naruszenie art. 105 ustawy prawo wilasnosci przemystowej poprzez jego
niezastosowanie oraz art. 57 w zw. z art. 80 w zw. z art. 82 ustawy
0 wynalazczosci poprzez ich btedng wyktadnie polegajgcg na przyjeciu, ze nie
jest mozliwe powotanie sie przez uprawnionego z rejestracji wzoru
przemystowego na to uprawnienie przeciwko uprawnieniu wynikajgcemu z prawa

ochronnego na wzor uzytkowy, podczas gdy prawidiowe zastosowania wyzej



wymienionych przepisbw powinno prowadzi¢ do oddalenia powodztwa jako
bezzasadnego, a to wobec braku bezprawnosci dziatania strony pozwanej,
naruszenie przepisow postepowania i prawa materialnego — art. 227 k.p.c., art.
244 Kk.p.c., art. 245 k.p.c. oraz art 6 k.c. poprzez ich niewlasciwe zastosowanie
polegajgce na uznaniu, ze strona powodowa wykazata, ze przystuguje jej prawo
ochronne na wzor uzytkowy nr (...), a tym samym czynna legitymacja procesowa,
podczas gdy prawidtowe zastosowanie wyzej wymienionych przepisow powinno
prowadzi¢ do stwierdzenia, Zze stronie powodowej nie przystuguje prawo
ochronne na wzor uzytkowy nr (...), ktore to naruszenie skutkowato oddaleniem
apelacji strony pozwanej, a wiec mogto mie¢ i miato istotny wptyw na wynik
sprawy,

naruszenie prawa materialnego - art. 57 w zw. z art. 82 oraz art. 80 ustawy o
wynalazczosci oraz art. 26 § 4 k.s.h. poprzez ich niewlasciwe zastosowanie w
sytuacji, gdy strona powodowa nie wykazata uprawnien do prawa ochronnego na
wzor uzytkowy, podczas gdy prawidtowe zastosowanie powyzszych przepiséw
powinno prowadzi¢ do ustalenia, ze nie sg spetnione przestanki udzielenia
ochrony stronie powodowej, ktore to naruszenie skutkowato oddaleniem apelaciji
strony pozwanej,

naruszenie przepisow postepowania — art. 286 k.p.c. oraz art. 227 k.p.c. poprzez
ich niewtasciwe zastosowanie polegajgce na uznaniu za wiarygodng i kompletng
opinii biegtego, podczas gdy ustalenia opinii budzg watpliwosci i nie sg
kompletne, ktore to naruszenie skutkowato oddaleniem apelacji strony pozwanej,
a wiec mogto miec€ i miato istotny wptyw na wynik sprawy,

naruszenie przepisow postepowania oraz prawa materialnego — art. 316 § 1
k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 57 w zw. z art. 82 oraz art. 80 ustawy o
wynalazczosci poprzez ich niewtasciwe zastosowanie polegajgce na przyjeciu, ze
mimo) wygasniecia prawa ochronnego na wzor uzytkowy nr (...) w 2004 r. istniejg
podstawy do orzeczenia zaniechania produkcji i wprowadzania do obrotu
gospodarczego ,listwy (...)" oraz wycofania jg z obrotu handlowego, podczas gdy
prawidtowe zastosowanie wyzej wymienionych przepiséw powinno prowadzi¢ do
stwierdzenia, ze wobec wygasniecia prawa ochronnego na wzér uzytkowy nie
byto podstaw do orzeczenia zaniechania produkcji i wprowadzania do obrotu
gospodarczego ,listwy (...)" oraz wycofania jej z obrotu handlowego, ktore to



naruszenie skutkowato oddaleniem apelacji strony pozwanej, a wiec mogto miec i

miato istotny wptyw na wynik sprawy,

8. naruszenie przepisOw prawa materialnego — art. 57 w zw. z art. 82 ustawy o
wynalazczosci poprzez ich niewlasciwe zastosowanie polegajgce na przyjeciu, ze
orzeczenie obowigzku opublikowania o$wiadczenia o powierzchni 150 c¢cm? o
przeproszeniu za naruszenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy nr (...) pt.
E.(..) w ,R.(...)" oraz ,G.(...)” w szesciu kolejnych pigtkowych wydaniach jest
zasadne, podczas gdy prawidtowe zastosowanie wyzej wymienionych przepisow
powinno prowadzi¢ do stwierdzenia, ze wobec wygasniecia prawa ochronnego na
wzor uzytkowy oraz zakresu naruszenia prawa ochronnego nie byto podstaw do
nakazania stronie pozwanej opublikowania o$wiadczenia o powierzchni 150 cm?
0 przeproszeniu za naruszenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy nr (...) pt.
E.(...)w,R.(..)" oraz ,G.(...)” w szesciu kolejnych pigtkowych wydaniach,

9. naruszenie przepisow postepowania — art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
poprzez ich niewtasciwe zastosowanie polegajgce na braku odniesienia sie w
uzasadnieniu wyroku do zarzutéw podniesionych przez strone pozwang w
apelacji oraz braku podania podstawy prawnej rozstrzygniecia, co, w
konsekwencji uniemozliwia kontrole orzeczenia Sadu Apelacyjnego podczas, gdy
prawidtowe zastosowanie wyzej wymienionych przepisow powinno prowadzi¢ do
sporzgdzenia uzasadnienia odnoszgcego sie do zarzutow apelacji i
przedstawiajgcego sposdb rozumowania Sgdu Apelacyjnego, ktére to naruszenie
przepisow mogto mie¢ i miato istotny wptyw na wynik sprawy.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Powodztwo wytoczyli czterej wspdlnicy prowadzacy dziatalnos¢ w formie spofki
cywilnej pod nazwg E.(...) s.c. z siedzibg w K. przeciwko trzem wspdlnikom
prowadzgcym dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej pod nazwg W.(...) s.c. z siedzibg w
K.. W toku procesu w dniu 11 kwietnia 2002 r. do Krajowego Rejestru Sgdowego
wpisana zostata spétka jawna E.(...) z siedzibg w K., sktadajgca sie ze wspodlnikow w
osobach tych samych, ktére dotychczas prowadzity dziatalno$¢ w formie spétki cywilne;.
Wpisu w KRS dokonano na podstawie art. 26 § 4 w zw. z art. 626 Kodeksu spotek
handlowych zas jako okoliczno$¢ powstania spotki jawnej wskazano przeksztatcenie. O
powyzszym powodowi wspolnicy zawiadomili Sgd pierwszej instancji pismem z dnia 7
czerwca 2002 r., nastepnie w niektérych pismach procesowych oznaczali sie jako E.(...)

spétka jawna w K. Tak tez, tzn. jako spoétke jawng a nie wspdlnikow traktowaty w



wiekszosci strone powodowg Sady orzekajgce w nin. sprawie w postepowaniu
pierwszoinstancyjnym i tak samo strona pozwana uznawata odtgd za powoda Spotke
jawng. W dniu 20 lutego 2003 r. do Krajowego Rejestru Sgdowego wpisana zostata
spoétka jawna Przedsiebiorstwo W.(...) siedzibg w K. Wpisu dokonano na podstawie art.
26 § 4 Kodeksu spotek handlowych, za$ jako okoliczno$é powstania Spétki wskazano
przeksztatcenie Przedsiebiorstwa WA.(...) w Przedsiebiorstwo W.(...) spétke jawng. O
powyzszym pozwani wspolnicy, bedacy nastepnie wspdlnikami spotki  jawnej,
zawiadomili Sgd Okregowy w K. pismem procesowym z dnia 1 kwietnia 2003 r. i
nastepnie, w pismach procesowych oznaczali sie i oznaczata ich strona powodowa, jako
pozwang Spotke jawna.

Wyrok Sadu Okregowego w K. z dnia 13 maja 2004 r. moze prima facie budzi¢
watpliwosci odnosnie do tego jakich podmiotow — wspdlnikdw spoétek cywilnych lub
jawnych czy tez spotek jawnych — dotyczy rozstrzygniecie w sytuacji, gdy w komparycji
sentencji wyroku i w punkcie 1 sentencji wymieniono firmy spotek jawnych i same te
spotki jawne, natomiast dalsza tresC¢ sentencji oraz uzasadnienie wyroku zawierajg
sformutowania dotyczgce wspdlnikow spétek jawnych po obu stronach procesu. Sad
Apelacyjny w zaskarzonym wyroku uznat, ze wyrok Sgdu pierwszej instancji obejmuje
rozstrzygniecie sporu pomiedzy spétkami jawnymi, ktére sg nastepcami prawnymi
spotek cywilnych bedgcych poczgtkowo podmiotami niniejszej sprawy. Zwazywszy, ze
to stanowisko Sadu Apelacyjnego nie zostato zaskarzone przez zadng ze stron, zas
przez strone wnoszgcg skarge kasacyjng wrecz wyraznie przyznane [K. (...) oraz takze
w skardze kasacyjnej], wczesniej zas przyjete byto takze w wyroku Sadu Apelacyjnego z
dnia 27 czerwca 2005 r. sygn. akt | ACa 428/05 i wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 21
lipca 2006 r. sygn. akt Il CSK 5/06, uchylajgcego w/w pierwszy wyrok Sagdu
odwotawczego, nalezato przyjgc, ze wyrok Sgdu Okregowego w K. z dnia 13 maja 2004
r., rozstrzyga spor pomiedzy dwiema spotkami jawnymi, z ktorych udziat powodki w
toczgcym sie postepowaniu jest wynikiem nastepstwa prawnego w ramach sukces;ji
generalne] po dotychczasowej spotce cywilnej, a scislej — po wspolnikach tej spotki.
Niezaleznie od tego, ze powyzsze stanowisko nie zostato przez Zzadng ze stron
zakwestionowane, mogtoby ono znajdowaé usprawiedliwienie w tresci art. 26 § 5
kodeksu spotek handlowych w brzmieniu obowigzujgcym od dnia 15 stycznia 2004 r.
(patrz: ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks spétek handlowych
— Dz. U. Nr 229, poz. 2276). Wprowadzenie wymienionego przepisu mozna bowiem

traktowaé jako jedynie wyrazne wyartykutowanie, ze spoétka jawna jest sukcesorem



generalnym wspdlnikow spoétki cywilnej, w zakresie jej praw, czego oczywisto$¢ nalezato
przyjmowac takze pod rzadami art. 26 § 4 k.s.h. przed wspomniang nowelizacjg; w
przeciwnym razie istniataby nie do zaaprobowania pustka w regulacji skutkéw
przeksztatcenia spoétki cywilnej w spétke jawng co do skutkéw przynaleznosci do Spotki
jawnej dotychczasowego majgtku przedsiebiorstwa wspdlnikow spotki cywilne;.

Majgc to na wzgledzie, w rozpoznawanej sprawie nalezato przyjaé, ze
przystugujgce bezspornie wspodlnikom spoétki cywilnej E.(...) prawo ochronne na wzor
uzytkowy nr (...) weszto, na zasadzie sukcesji generalnej, do majatku przeksztatcone;j
spotki jawnej E.(...). Bez znaczenia jest okolicznosc¢, ze bedgcy podmiotem tego prawa
ochronnego czterej wspolnicy w momencie jego udzielenia prowadzili dziatalnos¢
gospodarczg w ramach spétki cywilnej pod nazwg E.(...). Zmiana dotyczyta wylgcznie
nazwy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (vide: aneks do umowy spofki cywilnej
zawarty w dniu 30 listopada 1998 r., w zwigzku z czym nie sposob mdwi¢ o istnieniu
dwoch spotek cywilnych o roznych nazwach. Przede wszystkim jednak, spotka cywilna
jest tylko formg prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, ktérej podmiotami sg wspolnicy,
a nie okreslong wspodlnotg, ktorej przystuguje podmiotowos¢ prawna niezbedna dla
rozwazan w przedmiocie obrotu pomiedzy innymi osobami niz osoby fizyczne. Ponadto
nalezy zauwazyé, ze czterej wspolnicy spotki cywilnej E.(...), dawnie] — Ex.(...), w
umowie spotki jawnej z dnia 22 listopada 2001 r. wniesli do majgtku tej Spotki
przedsiebiorstwo ,E.(...)” s.c. w rozumieniu art. 55* k.c. stanowigce wspotwtasnosé
wspolnikow spotki cywilnej (§ 8 umowy), a wiec — wniedli takze przystugujace im prawo
ochronne na wzér uzytkowy nr (...).

W tej sytuacji zarzuty skargi kasacyjnej co do braku legitymacji po stronie
powodowej Spotki jawnej, upatrywanego w nieposiadaniu przez te Spotke prawa
ochronnego na wzor uzytkowy nr 55636, podlegaty odrzuceniu jako bezzasadne.

Nie podlegaty tez uwzglednieniu zarzuty skarzgcej dotyczgce niepodjecia przez
Sad Apelacyjny rozwazan w przedmiocie kolizji pomiedzy prawem ochronnym na wzor
uzytkowy przystugujgcym powaodce i prawem ochronnym na wzér uzytkowy odnosnie do
takiej samej listwy naroznikowej udzielonym w toku niniejszego postepowania stronie
pozwanej, oraz do kolizji pomiedzy prawem powoddki i prawem strony pozwanej
wynikajgcym z rejestracji wzoru przemystowego. Decyzjg Urzedu Patentowego z dnia
12 kwietnia 2006 r. uchylono decyzje z dnia 16 maja 2005 r. przyznajgcg stronie
pozwanej prawo ochronne na wzor uzytkowy i umorzono postepowanie w sprawie o

udzielenie prawa ochronnego. Wprawdzie w czasie orzekania przez Sad Apelacyjny



zaskarzonym wyrokiem decyzja uchylajgca i umarzajgca postepowanie nie byta
ostateczna (art. 16 k.p.a.), w zwigzku z czym Sad Apelacyjny powinien byt zawiesic
postepowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., jednakze brak zawieszenia
postepowania nie stanowit uchybienia procesowego, ktére mogto mie¢ wptyw na wynik
sprawy. Wymieniona decyzja stata sie bowiem ostateczna w dniu 6 lipca 2007 r. w
brzmieniu uwzglednionym przez Sgd w zaskarzonym wyroku (zat. nr 6 do pisma
powddki z 11.X11.2007 r.). Wobec tego, ze okazato sie, iz stronie pozwanej wskazywane
prawo ochronne w czasie orzekania przez Sad Apelacyjny nie przystugiwato,
bezprzedmiotowa byta kwestia kolizji dwéch praw ochronnych oraz kognicji sgdu
cywilnego do zajecia stanowiska w tej kwestii. Analogicznie rzecz sie¢ ma w odniesieniu
do prawa strony pozwanej z rejestracji wzoru przemystowego; bezspornym okazato sie,
ze decyzje uniewazniajgce rejestracje wzordéw przemystowych sg ostateczne. Zatem,
stosownie do zasady trwatosci decyzji administracyjnej (art. 15 i 16 k.p.a.) i zasady
zwigzania sgdu cywilnego ostateczng decyzjg administracyjng (art. 2 § 3 k.p.c., art. 16 i
97 § 1 pkt 4 k.p.a., art. 10 i art. 7 Konstytucji RP) podjecie rozwazan majgcych za
przedmiot m.in. rejestracje wzoru przemystowego byto bezprzedmiotowe. Okolicznosc¢,
ze ostateczne decyzje Urzedu Patentowego podlegajg od dnia 1 stycznia 2004 r.
zaskarzeniu do wojewodzkiego sgdu administracyjnego (art. 248 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. prawo wiasnosci przemystowej — jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117) nie zmienia oceny, ze sad cywilny zwigzany jest decyzjg ostateczng. Skarga
administracyjna jest bowiem srodkiem nadzoru judykacyjnego nad orzecznictwem
organow administracyjnych, jej wniesienie nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji
i stuzy wiasnie od decyzji ostatecznych, a wiec poza tokiem postepowania
instancyjnego, ktérego wyczerpanie przesgdza o trwatosci decyzji. Ewentualne
uchylenie decyzji przez sgd administracyjny moze by¢ natomiast podstawg zgdania
wznowienia postepowania sgdowego (art. 403 § 2 k.p.c.).

Majgc powyzsze na wzgledzie Sad Najwyzszy uznat za bezzasadne zarzuty
podniesione w ramach podstaw wymienionych w skardze kasacyjnej w punktach 1 do 5.

Bezzasadne byly tez zarzuty skargi kasacyjnej ad 6 i ad 9.

Przepisy art. 227 i 286 k.p.c. nie regulujg problematyki oceny dowodu z opinii
biegtego i nie mogg stanowi¢ podstawy formutowania zarzutéw co do wadliwosci
uznania opinii biegtego za wiarygodng i kompletng. Co do art. 328 § 2 w zw. z art. 391
k.p.c. natomiast nalezy wskazaC, Zze do sporzadzenia uzasadnienia przez sad

odwotawczy przepis art. 328 § 2 k.p.c. stosuje sie odpowiednio, co oznacza, ze Sad
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Apelacyjny nie miat obowigzku przytoczenia prawnej podstawy swojego rozstrzygniecia
in meriti w sytuacji, gdy podzielit w tym zakresie stanowisko Sgdu Okregowego, a Sad
pierwszej instancji okreslone przepisy powotat. Przede wszystkim jednak, zarzut
uchybienia regutom sporzgdzania uzasadnien moze stanowiC podstawe skargi
kasacyjnej wytagcznie wtedy, gdy z tresci uzasadnienia nie sposob zorientowac sie w
przyczynach podjetego rozstrzygniecia przez co kontrola w ramach $rodka
odwotawczego nie jest mozliwa (por. orzeczenia SN z dnia 26 listopada 1999 r., 1l CKN
460/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 100, z dnia 18 kwietnia 1997 r. | PKN 97/97 — OSNAPIUS
1998, nr 4, poz. 121, z dnia 13 czerwca 2000 r. V CKN 69/00 — nie publ.). Zasadniczo
bowiem wadliwo$¢ czynnosci podjetej po tym jak orzeczenie zostato juz wydane z natury
rzeczy nie moze mieé¢ wplywu na tres¢ orzeczenia. Tymczasem, art. 398% § 1 pkt 2 k.p.c.
wymaga, aby uchybienie przepisom postepowania mogto mie¢ istotny wptyw na wynik
sprawy.

W rozpoznawanej sprawie uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie wywotuje
watpliwosci co do tego jakie okolicznosci faktyczne i prawne stanowity podstawe
orzeczenia.

Odnosnie do zarzutow ad 7 i 8 skargi kasacyjnej nalezato skarzacej przyznac racje.
Brak byto podstaw do orzekania zakazu produkcji i wprowadzania przedmiotowych listew
do obrotu oraz do orzekania o wycofaniu listew bez wskazania ograniczenia czasowego
w sytuacji gdy od wszczecia procesu wiadomym byto, iz prawo ochronne na wzor
uzytkowy nr (...) trwato do dnia 12 maja 2004 r., a Sad Apelacyjny, bedgcy sgdem
merytorycznie rozstrzygajgcym spor, orzekat w dniu 13 grudnia 2006 r. Wprawdzie
zarzutu btednego w tym zakresie orzekania nie mozna by postawi¢ sgdowi pierwszej
instanciji, ktory orzekat wg stanu na dzieh zamkniecia rozprawy, co miato miejsce w dniu
4 maja 2004 r., ale bylo to bez znaczenia skoro do postepowania przed Sgdem
Apelacyjnym miat zastosowanie art. 316 § 1 k.p.c. oraz obowigzek stosowania przez ten
sad prawa materialnego z urzedu.

Majac to na wzgledzie Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398'° k.p.c. uchylit
zaskarzony wyrok i odpowiednio zmienit wyrok Sgadu pierwszej instancji jednoczesnie
uzywajgc formuty odpowiedniej do wystepowania po obu stronach spotek jawnych a nie
wspoélnikow, oraz przy uwzglednieniu, ze przynajmniej od dnia 13 czerwca 2005 r.
pozwana spotka wystepuje pod zmieniong firmg i ma inna siedzibe.

Uznajgc za nieadekwatne w tym stanie rzeczy do okolicznosci sprawy rozmiary,

forme i tre$¢ orzeczenia Sgdu pierwszej instancji w przedmiocie oswiadczenia o
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przeproszeniu Sad Najwyzszy takze w tym zakresie uchylit zaskarzony wyrok i
odpowiednio zmienit wyrok Sgdu Okregowego.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c.



