Sygn. akt V CSK 149/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 .

Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczacy)
SSN Bogumita Ustjanicz (sprawozdawca)
SSN Jan Gérowski

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powddztwa F. S.A. w K. jako nastepcy prawnego Fabryki P. S.A. w P.

przeciwko T. v.o.s. w F. (Czechy)

Z udziatem interwenientéw ubocznych: D. H., A. B.

i E. K.

0 ochrone prawa wiasnosci przemystowe;,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 grudnia 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 23 maja

2013,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci uwzgledniajacej apelacje
pozwanej oraz rozstrzygajgcej o kosztach postepowania i w tym
zakresie przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania, pozostawiajgc temu Sadowi

rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny zmienit wyrok Sgdu Okregowego w
K. z dnia 7 marca 2012 r. w ten sposéb, ze oddalit powodztwo o nakazanie
pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku powddki, chronionego patentem
numer [...], w sposob zarobkowy lub zawodowy, bez jej zgody, przez wytwarzanie,
uzywanie, oferowanie, montaz, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu
bedgcego przedmiotem wynalazku, jak réwniez uzywanie, oferowanie, montaz i
wprowadzanie do obrotu produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowigzat pozwang do podania wyroku

do publicznej wiadomosci w dzienniku ,Rzeczypospolita”.

Rozstrzygniecie Sadu Okregowego wynika z nastepujgcych okolicznosci
i wnioskow:

Powodka uzyskata patent na wynalazek pod tytutem ,[...]” oznaczony
numerem [...]. Ochrona zostata przyznana powddce, poczgwszy od ztozenia
wniosku w dniu 9 czerwca 1999 r. Patent powddki obejmowat dwa wynalazki: [...]
(zastrzezenie 1 2) i [...] (zastrzezenie 3 i 4). Decyzjg Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny, wykonywany przez
powodke, do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych. Powoddka nie

udzielita pozwanej licencji na uzywanie chronionego wynalazku.

Pozwana co najmniej w dwdch przetargach, zorganizowanych
w dniu 20 sierpnia 2007 r. przez H. W. w K. i w dniu 12 listopada 2007 r. przez
Kopalnie ,B.” wO. w celu zakupu dla kopalh elementéw tras kolejek
podwieszanych, oferowata wykonanie i sprzedaz szyn i ztgczy objetych zakresem
patentu. Oferta przetargowa zawierata zapewnienie wykonania przez pozwang
szyny prostej typu [...] oraz kompletnego ztgcza. Z opinii rzecznika patentowego,
opracowanej na zlecenie Sgdu Okregowego wynika, ze oferowane przez pozwang
szyny i ztgcza musiaty byC - przynajmniej czesciowo - wytworzone przez innego
producenta, ale jednoczesnie musiaty by¢ substytucyjne (rwnowazne) w stosunku
do szyn produkowanych przez powddke i wchodzi€ w zakres ochrony
udzielonej patentem nr [...]. Wchodzity w zakres tej ochrony, objetej

zastrzezeniaminr 1, 3 i 4.



Pozwana utrzymywata, Zze na podstawie umowy zawartej w dniu
7marca 2007 r. ze wspolnikami spotki  cywilnej ,R.”  Kkorzystata
z rozwigzania konstrukcyjnego ztgcza szynowego kolejki podziemnej przez nich
opracowanego i zgtoszonego w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Urzedzie Patentowym
celem przyznania ochrony najpierw patentowej, a nastepnie w styczniu 2009 r.,
w ramach wzoru uzytkowego. W jej ocenie szyna jezdna kolejki podwieszonej nie
jest wyrobem, ale elementem handlowym, a dopiero w potgczeniu ze ztgczem
moze stanowi¢ element uzytkowy. Prawo ochronne na wzoér uzytkowy wspolnicy

uzyskali w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Sad Okregowy przyjat, ze roszczenie powddki byto uzasadnione tak
w odniesieniu do uprawnienia objetego art. 287 wust. 1 ustawy 2z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., nr
119, poz. 1117, ze zm., dalej: ,p.w.p.”), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji.

Sad Apelacyjny stwierdzit, ze Sad pierwszej instancji bezkrytycznie uznat
opinie rzecznika patentowego za kompletng i jednoznaczng, chociaz sam biegty
wskazat na watpliwosci interpretacyjne dotyczgce uzytego w opisie patentu pojecia
.ptfaszczyzna normalna”. Wskazat takze na to, ze powierzchnie $cie¢ na koncach
szyn pozwanej sg powierzchniami o ksztatcie tuku okregu, a wedtug patentu,
odcinki szyn sg proste, ale réznice te sg nieistotne. Powinno to budzi¢ watpliwosci
co do twierdzenia, ze rozwigzanie stosowane przez pozwang jest tozsame
z rozwigzaniem powddki. Naruszenie praw z patentu ma miejsce wowczas,
gdy kwestionowane rozwigzania sg catkowicie tozsame z objetymi ochrong
patentowg. Te watpliwosci w potagczeniu z korzystaniem przez pozwang ze wzoru
uzytkowego wspolnikow spotki cywilnej ,R.” nie pozwalaty na przyjecie, ze pozwana
korzysta z rozwigzan patentowych. Przyznanie ochrony w ramach wzoru
uzytkowego (W [...]) nastgpito, w sytuacji wczesniejszego opatentowania
wynalazku powodki i przy uwzglednieniu wynalazku powddki. Stwierdzenie zatem
biegtego, ze =zostaty naruszone wszystkie zastrzezenia patentowe pozostaje
W sprzeczno$ci z opisanymi przez niego roznicami. Ponadto biegty przyznat,
ze nie jest w stanie na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego wydac

jednoznacznej i kompletnej opinii wskazujgcej na naruszenie przez pozwang



patentu powddki. Opinia nie mogta byé podstawg merytorycznego

rozstrzygniecia Sadu.

Bazg ofert przetargowych pozwanej byto rozwigzanie opracowane przez
wspolnikow spotki ,R.”. Sama szyna jezdna kolejki podwieszonej nie petnita Zzadnej
funkcji technologicznej, a elementem uzytkowym stawata sie dopiero po
zamontowaniu na torowisku i pofgczeniu z inng szyng, w rézny sposob techniczny.
Sad Apelacyjny uznat, ze nie mozna dokonywac oceny naruszenia patentu powddki
w oderwaniu od zigcza, ktére jest istotg rozwigzan technicznych. Zigcze objete
wzorem uzytkowym rozni sie od ztgcza opisanego w zastrzezeniach patentowych
powodki. Technologia ciecia profilu szyny stosowana przez pozwang (ciecie
po promieniu) jest rézna od wskazanej w patencie (ciecie po prostej) i przeczy

twierdzeniu powodki o naruszeniu jej wynalazku.

Powddka w skardze kasacyjnej podniosta zarzuty naruszenia prawa
materialnego w odniesieniu do art. 63 ust. 2 w zwigzku z art. 63 ust. 1, 66 ust. 1,
287 ust. 1 i 2 p.w.p. przez btedng ich wyktadnie, polegajgcg na przyjeciu,
ze poréwnywane rozwigzania powinny by¢ tozsame, chociaz wystarczajgce jest
zeby byly ekwiwalentne, a roznice wskazane przez Sad sg nieistotne.
Pominiete zostato takze, ze wzdr uzytkowy i patent chronig zupetnie inne elementy
danego urzadzenia. Na naruszenie art. 63 ust. 2 w zwigzku z art. 63 ust. 1, art. 66
ust. 1, 287 ust. 1 i 2 wskazuje niewtasciwa interpretacja zakresu wynalazku
objetego patentem, niezrozumienie jego zastrzezen oraz niewtasciwe okreslenie,

ktére elementy wynalazku sg istotne i kiedy dochodzi do naruszenia patentu.

Naruszenie przepisdw postepowania potgczyta z: art. 6 k.c., kwestionujgc
stanowisko Sadu Apelacyjnego, ze nie wykazata naruszenia patentu; art. 286
w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wyjasnienia opisanych
watpliwosci; art. 382 k.p.c. przez pominiecie wywodow opinii ztozonej
w postepowaniu przed Sagdem Okregowym, skoro opinia uzupetniajgca,
opracowana w postepowaniu apelacyjnym, dotyczyta innych urzgdzen niz te objete
ofertami wskazanymi w pozwie. Nie zostaly dochowane wymagania przewidziane
w art. 328 § 2 k.p.c. w odniesieniu do uzasadnienia Sadu drugiej instancji, ktére nie
zawiera ustalen faktycznych ani wskazania, czy i w jakim zakresie przyjete zostaty



ustalenia Sgdu Okregowego. Brak takze wyjasnienia przyczyn uznania, ze opinia
uzupetniajgca powinna decydowaC o ocenie innych urzadzen niz te, ktérych
dotyczyta. Skarzgca domagata sie uchylenia zaskarzonego wyroku i oddalenie
apelacji pozwanej, ewentualnie uchylenia go i przekazanie sprawy Sagdowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci nalezato rozwazy¢ drugg podstawe kasacyjna,
poniewaz skuteczne zgtoszenie zarzutu kasacyjnego dotyczgcego naruszenia
prawa materialnego moze by¢ brane pod uwage zasadniczo tylko wtedy, gdy
ustalony w postepowaniu apelacyjnym przez sad drugiej instancji stan faktyczny

bedacy podstawg zaskarzenia orzeczenia, nie budzi watpliwosci.

Postepowanie apelacyjne jest, zgodnie z art. 378 § 1 i 382 oraz zwigzanego
z nim art. 381 k.p.c., kontynuacjg merytorycznego rozpoznania sprawy, na co
wskazuje ugruntowane stanowisko Sgdu Najwyzszego, wyrazone przesgdzajgco
w uchwatach sktadow siedmiu sedziéw z dnia 23 marca 1999 r., Ill CZP 59/98
(OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124) i z dnia 21 stycznia 2008r. (OSNC 2008, nr 6, poz.
55). Odpowiednie zastosowanie w tym postepowaniu ma takze art. 328 § 2 k.p.c.,
z uwzglednieniem istoty i swoistosci postepowania drugoinstancyjnego, stosownie
do art. 391 § 1 k.p.c. Uzasadnienie orzeczenia sgdu drugiej instancji nie musi
zawiera¢ wszystkich elementow przewidzianych dla uzasadnienia orzeczenia
merytorycznego sgdu pierwszej instancji, jednak sad ten powinien ustali¢ podstawe
faktyczng i prawng wydanego rozstrzygniecia. Mozliwe jest poprzestanie na
uznaniu za wiasne przez sad drugiej instancji ustaleh sgdu pierwszej instanciji,
jezeli ocenia je jako spetniajgce wymagania objete art. 328 § 2 k.p.c., jak tez
zaaprobowanie kwalifikacji prawnych, gdy stwierdza, ze sg prawidtowe. Niezbedne
jest wowczas odniesienie sie do wszystkich zarzutow apelacji. Za dopuszczalne
uznaé mozna przyjecie przez sad drugiej instancji ustalen zawartych
w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia, jezeli zachodzi potrzeba niewielkiej ich
korekty przez wyszczegdlnienie faktow niezaakceptowanych, wyjasnienie przyczyn,
podanie faktéw ustalonych oraz okreslenia w jaki sposéb zmienita sie podstawa
faktyczna. W takim przypadku istnieje obowigzek przytoczenia ustalen



poczynionych przez sad pierwszej instancji, nawet po wejéciu w zycie art. 387§ 2*
k.p.c. oraz ich uzupetnienie w zakresie dokonanej zmiany. Jezeli Sad Apelacyjny
wydat orzeczenie reformatoryjne, to nie mogt przyjg¢ ustalen zawartych
w zaskarzonym wyroku za witasne, lecz na nowo winien samodzielnie ustali¢ stan
faktyczny sprawy i dokona¢ ponownej oceny catoksztattu materiatu dowodowego
ze wskazaniem dowoddéw, na ktorych sie opart i przyczyn, dla ktorych innym
dowodom odmowit wiarygodnosci i mocy dowodowej (por. np. uchwate, zasade
prawng, sktadu siedmiu sedziow Sgdu Najwyzszego z dnia 23 marca 1999 r.,
[l CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124).

Utrwalony zostat w orzecznictwie poglad, ze obraza art. 328 § 2 k.p.c.
w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. moze stanowiC¢ usprawiedliwiong podstawe
skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie
zawiera wszystkich koniecznych elementéw, bgdz zawiera zasadnicze braki,
ktére uniemozliwiajg kontrole kasacyjng (por. np. orzeczenia Sadu Najwyzszego
z dnia 8 pazdziernika 1997 r., | CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00,
z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., | CKN 65/01,
z dnia 22 maja 2003 r., Il CKN 121/01, niepublikowane i z dnia 10 listopada 1998 r.,
[l CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 83).

Sad drugiej instancji bedgc przede wszystkim instancjg merytoryczna,
rozstrzyga sprawe, orzekajgc na podstawie materialu zgromadzonego zaréwno
przed sagdem pierwszej instanciji, jak i w postepowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.).
Pojecie "materiatu zebranego w sprawie" obejmuje nie tylko materiat dowodowy
zebrany w toku obu instancji, ale wiele innych elementow procesowych,
w szczegolnoéci podstawe faktyczng powddztwa, oswiadczenia stron, innych
podmiotéw procesowych oraz inne czynnosci procesowe, dziatania i zdarzenia.
Oznacza to, ze w toku rozpoznania zarzutu niewtasciwego ustalenia podstawy
faktycznej powddztwa, sgd drugiej instancji jest obowigzany dokona¢ jego oceny
majgc na uwadze caty, tak rozumiany, materiat zebrany w sprawie (por. wyrok
z 21 marca 2014 r., IV CSK 380/13; z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 371/13,

niepublikowane).



Zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. moze wypetniaC podstawe kasacyjng
przewidziang w art. 398% § 1 pkt 2 k.p.c. tylko w wypadku pominiecia przez sad
drugiej instancji czesci zebranego w sprawie materiatu. Skarzgcy ma obowigzek
wskazac jaki materiat zostat pominiety oraz wykazac, ze uchybienie to miato wptyw
na wynik sprawy (por. postanowienia Sgdu Najwyzszego z dnia 6 stycznia 1999 r.,
Il CKN 100/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 146; z dnia 7 lipca 1999 r., | CKN 504/99,
OSNC 2000, Nr 1, poz. 17 oraz wyrok z dnia wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., lll CSK
180/14, niepubl.).

Za uzasadniony nalezato uznaC zarzut skarzgcej naruszenia art. 382
iart. 328 § 2 w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c., poniewaz podstawg zaskarzonego
orzeczenia nie byt caty materiat zebrany w postepowaniu pierwszoinstancyjnym,
w omdwionym rozumieniu, a jego uzasadnienie nie wyjasnia przyczyn pominiecia
czesci tego materiatu, jak tez niewyjasnienia watpliwosci wyniktych z oceny opinii
biegtego. Sad Apelacyjny nie dokonat wiasnych ustalen faktycznych, poprzestat
na skrétowym przytoczeniu ustalen Sadu pierwszej instancji. Niedostatki
uzasadnienia uniemozliwiajg dokonanie kontroli rozstrzygniecia. Nie mozna
odmowié stusznosci stanowisku skarzgcej, ze zakwestionowanie orzeczenia Sadu
pierwszej instancji nie zostalo poprzedzone wyjasnieniem watpliwosci,
spowodowanych stwierdzeniem biegtego, ze ,nie jest w stanie na podstawie
zgromadzonego materiatu dowodowego wydaé jednoznacznej i kompletnej opinii,
wskazujgcej na naruszenie przez pozwang rozwigzania powodki”. Sgd Apelacyjny
pomingt, ze uzupetniajgca opinia biegtego, wydana w postepowaniu apelacyjnym,
dotyczyta innego urzadzenia niz te objete pozwem i bedgce przedmiotem opinii
sporzadzonej w postepowaniu przed Sagdem Okregowym. Mimo braku wypowiedzi
bieglego w ostatnio wydanej opinii, co do wczesniej zajetego stanowiska,
Sad Apelacyjny poprzestat na stwierdzeniu, ze Sad Okregowy bezkrytycznie uznat
opinie za kompletng i jednoznaczng. Zaznaczyt jedynie, iz te pdzniejsze
wypowiedzi biegtego ,sg w pewnej sprzeczno$ci z wnioskami tej opinii - z tredci
ktorych wynika, ze wszystkie zastrzezenia patentowe zawarte w opisie patentu PL
192513 zostaly naruszone” oraz stwierdzit, iz mimo préb uzupetnienia opinii,

nie mégt uznac jej za podstawe rozstrzygniecia.



W sytuaciji, do jakiej doszto w sprawie, Sgd Apelacyjny nie mogt poprzestac
na stwierdzeniu biegtego o braku mozliwosci wydania przez niego opinii bez
ustalenia przyczyn tej niemoznosci, jak tez podjecia dziatan majgcych na celu

wyjasnienie watpliwosci.

Zgodnie z art. 286 k.p.c., ktory na podstawie art. 391 § 1 k.p.c. ma
odpowiednie zastosowanie w postepowaniu apelacyjnym, sgad moze zazgdac
ustnego wyjasnienia opinii ztozonej na piSmie, moze tez w razie potrzeby zazgdac
dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegtych. Skoro dla miarodajnej oceny
okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sprawy niezbedne byto uzyskanie
wiadomosci specjalnych, to postepowanie dowodowe z udziatem biegtego powinno
doprowadzi¢ do stanowczego wyjasnienia wszystkich tych kwestii. W tym celu sgd
powinien dopusci¢ takze dowodd z opinii innych biegtych, gdy zachodzi taka
potrzeba, a zatem wodwczas, gdy ztozona opinia zawiera sprzecznosci, czy tez nie
wyjasnia istotnych okolicznosci (por. wyroku Sgdu Najwyzszego: z dnia18 kwietnia
2013 r., Il CSK 243/02; z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13; z dnia
8 pazdziernika 2015 r.,, | UK 447/14, niepublikowane). Zaniechanie podjecia
czynnosci tego dotyczgcych stanowi o naruszeniu art. 286 w zwigzku z art. 391 § 1
k.p.c. W rozpoznawanej sprawie czynnosci zmierzajgce do zasiegniecia opinii
innego biegtego lub biegtych, powinny by¢ podjete przez Sad Apelacyjny, poniewaz
opinia uzupetniajgca nie dotyczyta wyrobow objetych pozwem, a mimo tego Sad
zadecydowat tym, Ze odnosi sie takze do nich. W tym wypadku nie miat znaczenia
dla inicjatywy dowodowej powddki, wynikajgcy z art. 287 ust. 1 p.w.p., obowigzek
wykazania przez uprawnionego z patentu wszystkich przestanek odpowiedzialnosci

osoby naruszajgcej jego prawo.

Przepis 6 k.c. rozstrzyga o ciezarze dowodu w znaczeniu
materialnoprawnym, wskazujgc kogo obcigzajg skutki niewypetnienia obowigzku
udowodnienia istnienia prawa. Do jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy
sad orzekajgcy przypisuje obowigzek dowodowy innej stronie, niz ta, ktora
z okreslonego faktu wywodzi skutki prawne. Ze wzgledu na materialnoprawny
charakter normy zawartej w tym przepisie, zarzut jej naruszenia nie moze bycC
skutecznie podniesiony w podstawie kasacyjnej naruszenia przepisow

postepowania. To, czy okreslony podmiot wywigzat sie ze swojego obowigzku



udowodnienia faktéw nalezy do sfery przepisow prawa procesowego (por. wyroki
Sadu Najwyzszego: z dnia 16 maja 2003 r., | CKN 389/01; z dnia 8 listopada
2005 r., | CK 178/05; z dnia 4 kwietnia 2014 r., Il CSK 405/13, niepublikowane).
Nie mogt zatem odnies¢ zamierzonego skutku zarzut naruszenia zaskarzonym
wyrokiem art. 6 k.c., oparty na kwestionowaniu stanowiska Sgdu Apelacyjnego

0 niewywigzaniu sie przez powodke z obowigzku wykazania naruszenia patentu.

Pomimo stwierdzenia naruszenia przez Sad Apelacyjny przepiséw
procesowych w przedstawionym zakresie i niemoznosci oceny naruszenia
przepisow prawa materialnego, Sgd Najwyzszy uznat za celowe wskazanie na
podstawowe zagadnienia dotyczgce zasad przewidzianych dla dochodzenia
roszczen wskazanych w art. 287 ust.1 p.w.p. Przedmiotem rozstrzygniecia
0 zgtoszonym powddztwie powinno bycC ustalenie, czy stosowane przez pozwang
rozwigzanie w procesie wytwarzania urzadzeh oferowanych na przetargach
w dniach 20 sierpnia i 12 listopada 2007 r. naruszaty patent na wynalazek powaodki.
Nalezato zatem dokonacC poréwnania patentu z dokumentacjg stosowang przez
pozwang w odniesieniu do tych urzgdzen. Nabycie przez pozwang prawa do
stosowania projektu wzoru uzytkowego wspolnikow spotki cywilnej ,R.” miatoby
znaczenie jedynie w wypadku wykazania, ze pozwana rzeczywiscie wykorzystata te
dokumentacje i sposéb wytwarzania tych urzgdzeh wedtug jej zatozeh. W
odniesieniu do wynalazku powddki, poréwnanie powinno objg¢ zaréwno
zastrzezenia patentowe, jak i opis wynalazku dla petnego zrozumienia zastrzezen
(art. 63 ust. 2 p.w.p.). Chodzi tu o istotne cechy zatozen. W literaturze wyrazany
jest poglad, ze cechy istotne sg podporzgdkowane jednemu, wspélnemu celowi
wytyczonemu wynalazkowi, a pominiecie ktérejkolwiek z nich powoduje,
ze wytyczony cel nie bedzie osiggniety. Cecha istotnosci jest wyznaczana przez
role, jakg odgrywa w catosci koncepcji wynalazku. Z tego wzgledu istotnos¢ dane;j
cechy nalezy okresla¢ z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego,
a ocena musi by¢ dokonana w sposob obiektywny, a wiec w oderwaniu od punktu
widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie. Z uwagi na nieprecyzyjnosc¢ tego
kryterium, podkresla sie w doktrynie koniecznos¢ poparcia zastrzezen opisem
patentowym, co wynika z ogolnej zasady, ze zakres wytgcznosci przyznanej

patentem powinien odpowiadac¢ zakresowi przyczynienia sie przez dany wynalazek
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do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym
szczegotowych informacji dotyczacych danego wynalazku. Opis moze prowadzic¢
do wyjasnienia poje¢ zawartych w zastrzezeniach, poniewaz wyznacza sposéb
rozumienia chronionego rozwigzania, co wynika z autonomicznego rozumienia tego

dokumentu.

Przyjeta przez Sad Apelacyjny rygorystyczna wyktadnia zakresu uprawnien
wynikajgcych z patentu (art. 63 ust. 2 p.w.p.), ktdrej konsekwencjg jest teza, ze do
naruszenia tych praw (art. 237 ust. 1 p.w.p.) dochodzi jedynie wowczas,
gdy rozwigzania objete patentem i stosowane przez inng osobe sg catkowicie
tozsame, jest jedng z prezentowanych w literaturze. Nie rozwazat natomiast ten
Sad prezentowanego w doktrynie i orzecznictwie innych sadow porownania
okreslanego jako teoria ekwiwalentow lub doktryna srodkéw rownowaznych.
Zostato ono wypracowane na gruncie stosowania uregulowan Konwencji
o0 udzielaniu patentow europejskich (Konwencja o patencie europejskim),
sporzadzonej w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem
zmieniajgcym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r.,
13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia
1998 r., wraz z Protokotami, stanowigcymi jej integralng czes¢ (Dz. U. z 2004 r. Nr
79, poz.737). Przyczyng opracowania tej teorii byto dgzenie do zapobiegania
mozliwoséci obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych
modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzezeniach patentowych, przy czym
modyfikacje nieoczywiste i wymagajace samodzielnego tworczego wkiadu,

wykraczajg poza rozszerzony zakres patentu.

Poréwnanie to obejmuje okreslenie sposobu ustalania zakresu ochrony
patentowej danego rozwigzania w celu sprawdzenia czy rozwigzanie techniczne
innego podmiotu lub jego poszczegdlne cechy, mogg by¢ uznane za rbwnowazne
w stosunku do zastrzezonych patentem. Jego istota polega na mozliwosci
rozszerzenia zakresu ochrony udzielonej wynalazkowi przez rozciggniecie tej
ochrony réwniez na te wszystkie rozwigzania, w ktorych zastgpiono pewne
elementy innymi, spetniajgcymi te same funkcje i prowadzgcymi do tego samego

rezultatu co rozwigzanie opatentowane. Réwnowaznos$¢ srodkéw technicznych
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wyznacza sie poprzez funkcje petniong przez nie w danym rozwigzaniu, cel,
jaki pozwalajg osiggng¢é w tym rozwigzaniu oraz przez rezultat, do ktérego
uzyskania sie przyczyniajg. Rownowazne zatem bedg te srodki, ktére prowadzg do
uzyskania tego samego rozwigzania danego zagadnienia technicznego,

stanowigcego podstawe patentu.
Badanie poréwnawcze powinno sie sktadac¢ z nastepujgcych etapdéw:

- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzezen,
opisu oraz rysunkow, z uwzglednieniem problemu technicznego lezgcego
u podfoza danego wynalazku oraz istoty jego rozwigzania, a takze rodzaju

chronionego wynalazku;

- ustalenia cech technicznych rozwigzania spornego, w tym problemu

technicznego lezgcego u jego podtoza oraz istoty catego rozwigzania spornego;

- ustalenia, ktore z cech technicznych rozwigzania spornego odzwierciedlajg
pod wzgledem funkcjonalnym rozwigzania istniejgce juz w stanie techniki (ustalenie

najblizszego stanu techniki dla spornego rozwigzania);

- pordéwnania ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami
technicznymi rozwigzania spornego w celu weryfikacji, ktére cechy chronionego
rozwigzania zostalty odzwierciedlone w spornym rozwigzaniu w postaci ich

oczywistych ekwiwalentéw;

- ustalenia, w przypadku gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty)
powielone w spornym rozwigzaniu stanowig o istocie rozwigzania technicznego
chronionego patentem, czy cechy te moglty zosta¢ wypracowane przez tzw.
specjaliste w danej dziedzinie bez znajomosci patentu. Zastosowanie tego
porbwnania ma przewage nad formalistycznym podejsciem, ktére moze nie
oddawacC rzeczywistego zakresu zestawianych rozwigzan. RoOznice pomiedzy
rozwigzaniami powinny dotyczy¢ istotnych cech koncepcji zmieniajgcej istniejgcy

stan techniki.

Z powyzszych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398§ 1 k.p.c.
orzekt jak w sentencji. W odniesieniu do kosztéw postepowania kasacyjnego
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zastosowanie znalazta zasada przewidziana w art. 108 § 2 w zwigzku z art. 391 § 1
i art., 398%' k.p.c.
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