Postanowienie z dnia 4 lutego 1997 r.
Il RN 58/96

Kasacyjne orzeczenie Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP
nie jest orzeczeniem konczacym postepowanie w sprawie, o ktérym mowa w art.
117 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz. U.
21993 r., Nr 26, poz. 117) i nie podlega zaskarzeniu do Sagdu Najwyzszego w
drodze rewizji nadzwyczajnej.

Przewodniczacy SSN: Jerzy Kwasniewski, Sedziowie SN: Adam Jozefowicz
(sprawozdawca), Janusz tetowski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1997 r. na rozprawie sprawy
Firmy R.K. GmbH, B.-H., Niemcy o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy pt.
"Dachowka szczytowa zakonczenia kalenicy" z pierwszenstwem wynikajgcym ze
zgtoszenia [...] dokonanego w dniu 22 wrzesnia 1994 r. w Niemczech, na skutek rewizji
nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego w Warszawie [...] od postanowienia
Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z dnia 19 czerwca 1996 . [...]

postanowit
odrzuci¢ rewizje nadzwyczajng
Uzasadnienie

Firma R.K. GmbH, B.-H., Niemcy, dziatajgca w sprawie przez petnomocnika
rzecznika patentowego Andrzeja G. wystgpita w dniu 21 wrzesnia 1995 r. do Urzedu
Patentowego RP z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy pt.
"Dachowka szczytowa zakonczenia kalenicy" z pierwszenstwem wynikajgcym ze zgto-
szenia [...] dokonanego w dniu 22 wrze$nia 1994 r. w Niemczech. Przesytajgc do-
kument pierwszenstwa przy piSmie ztozonym w Urzedzie Patentowym R.P. w dniu 23
stycznia 1996 r, zgtaszajgcy zwrdcit sie jednoczesnie z prosbg o przywrdcenie terminu
do ztozenia tego dokumentu. Zgtaszajgcy wyjasnit, ze wypadek, ktéremu ulegt
petnomocnik w dniu 22 stycznia 1996 r. spowodowat jednodniowe uchybienie cztero-
miesiecznego terminu, wymaganego do ztozenia dokumentu pierwszenstwa.

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 stycznia
1996 r. [...] uznat za wycofane oswiadczenie zgtaszajgcego zawarte w podaniu z dnia
21 wrzesnia 1995 r. o korzystaniu z uprzedniego pierwszenstwa, wynikajgcego ze
zgtoszenia [...] dokonanego w Niemczech w dniu 22 wrzesnia 1994 r. przez firme R.K.
GmbH.

W uzasadnieniu postanowienia Urzgd Patentowy stwierdzit, iz dowod pierw-
szenstwa nie zostat ztozony w terminie czterech miesiecy od daty zgtoszenia, dokona-
nego w Urzedzie Patentowym R.P. Zdaniem Urzedu Patentowego R.P., czteromie-
sieczny termin do ztozenia dokumentu pierwszenstwa okreslony w § 3 ust 3 zarzgdze-
nia Prezesa Urzedu Patentowego R.P. z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony



wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179) ma charakter materialno-
prawny i jest nieprzywracalny. Z tego wzgledu wniosek o jego przywrocenie jest
bezprzedmiotowy, co skutkuje zgodnie z § 25 ust. 1 cyt. zarzagdzenia uznaniem
oswiadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszenstwa za wycofane.

Na powyzsze postanowienie zgtaszajgcy wnidst zazalenie do Komisji Odwo-
tawczej przy Urzedzie Patentowym R.P., w ktdérym wniost o uchylenie zaskarzonego
orzeczenia i rozpatrzenie wniosku o przywrécenie uchybionego terminu.

Na rozprawie przed Komisjg Odwotawczg petnomocnik zgtaszajgcego przedtozyt zas-
wiadczenie lekarskie na okolicznos¢ wypadku, ktéremu ulegt w dniu 22 stycznia 1996 r.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym R.P. postanowieniem z dnia 19
czerwca 1996 r. [...] uchylita zaskarzone postanowienie i przekazata sprawe Urzedowi
Patentowemu RP do ponownego rozpoznania oraz nakazata zwroci¢ optate wniesiong
od zazalenia.

W uzasadnieniu postanowienia Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym
R.P. stwierdzita, ze przy ocenie charakteru prawnego czteromiesiecznego terminu do
ztozenia dokumentu pierwszenstwa nalezy zwroci¢ uwage na zakres delegacji
ustawowej wynikajgcy z art. 27 ust. 2 i art. 38 ust. 5 w zwigzku z art. 82 oraz art. 119
ust. 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z
1993 r., Nr 26, poz. 117). Powyzsze przepisy upowaznity Prezesa Urzedu Patentowego
R.P. do okreslenia szczegdétowych wymogoéw, jakim powinno odpowiadac zgtoszenie
wynalazku. wzoru uzytkowego i praw ochronnych, zasad rozpatrywania zgtoszenia
wynalazku i wzoru uzytkowego oraz zasad prowadzenia rejestrow. Z przepiséw tych
wynika - zdaniem Komisji Odwotawczej - ze zawierajg one normy okreslajgce m.in. tok
postepowania zgtoszeniowego, czyli normy procesowe. Wskazany zatem przepis
powyzszego zarzgdzenia Prezesa Urzedu Patentowego R.P., okreslajgcy termin do
ztozenia dokumentdéw sktadajgcych sie na dowdd pierwszenstwa, z istoty rzeczy jako
dotyczacy postepowania regulowanego w ramach delegacji ustawowej, moze ustali¢
tylko termin o charakterze procesowym, a wiec podlegajacy przywréceniu. Takie
stanowisko - zdaniem Komisji Odwotawczej - znajduje uzasadnienie w art. 4 ust. 2 pkt 3
Konwencji Paryskiej, przewidujgcym mozliwo$¢ ustanowienia terminu do ztozenia
dokumentu pierwszenstwa, o ile prawo krajowe uzna celowosc¢ przedktadania tego
dowodu, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz trzy miesigce. Unormowanie to
wskazuje takze na procesowy charakter omawianego terminu. Z powyzszych wzgledéw
Komisja Odwotawcza uwaza, ze wniesiona przez zgtaszajgcego prosba o przywrdcenie
terminu do ztozenia dowodu pierwszenstwa powinna byc¢ rozpatrzona przez Urzad
Patentowy R.P.

Prezes Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wnidst rewizje nadz-
wyczajng od postanowienia Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym z dnia 19
czerwca 1996 r., w ktérej zarzucit temu postanowieniu razgce naruszenie prawa przez
btedna wyktadnie art. 27 ust. 2 i art. 38 ust. 5 w zwigzku z art. 82 oraz art. 119 ust. 3
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r.,
Nr 26, poz. 117). Skarzgcy wnidst o uchylenie zaskarzonego postanowienia. W
uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzedu Patentowego R.P. zakwestionowat
poglad Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym R.P. o procesowym
charakterze prawnym terminu do ztozenia dokumentu uzasadniajgcego przyznanie
pierwszenstwa. Ponadto skarzgcy wyrazit przekonanie, ze art. 4 lit. D pkt 3 Konwencji



Paryskiej nie odnosi sie wcale do mozliwosci ustanowienia terminu przez prawo
krajowe, lecz stwierdza, ze jezeli wedtug prawa krajowego jest wymagany dowod
pierwszenstwa, to mozna go bedzie ztozy¢ w kazdym czasie w ciggu trzech miesiecy od
daty zgtoszenia bez utraty prawa. Takie sformutowanie przemawia - zdaniem Prezesa
Urzedu Patentowego R.P. - za materialnoprawnym charakterem tego terminu, o czym
Swiadczg przytoczone w rewizji nadzwyczajnej orzeczenia Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym. Rewidujgcy uwaza, ze zaskarzone orzeczenie jest odmienne do
utrwalonego stanowiska przyjetego w orzecznictwie.

W koncowej czesci uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej skarzgcy wyrazit poglad,
ze zaskarzone postanowienie, choC nie konczy postepowania w sprawie udzielenia
patentu, to jednak w istocie kohczy postepowanie w zakresie ustalenia daty
pierwszenstwa, bowiem Urzad Patentowy jest zwigzany zawartg w nim oceng prawna.

Rozpatrujgc rewizje nadzwyczajng Sgd Najwyzszy wzigt pod uwage co
nastepuje:

Stosownie do przepisu art. 117 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wy-
nalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117) rewizja nadzwyczajna
moze byc¢ ztozona od kazdego prawomocnego orzeczenia Urzedu Patentowego i Ko-
misji Odwotawczej konczgcego postepowanie w sprawie razgco naruszajgcego prawo.
Przepis ten dalej stanowi, ze do tej rewizji nadzwyczajnej stosuje sie odpowiednio
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. W zwigzku z tym ma zastosowanie art. 10
ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego,
rozporzgdzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadtosciowe i Prawo o postepo-
waniu uktadowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189).
Przepis ten stanowi, ze rewizje nadzwyczajne m.in. od orzeczen organéw poza-
sgdowych przewidziane w przepisach szczegolnych rozpoznaje Sgd Najwyzszy sto-
sujgc odpowiednio przepisy o postepowaniu kasacyjnym.

W przytoczonym stanie prawnym wymaga najpierw rozwazenia, czy orzeczenie
Komisji Odwotawczej uchylajgce orzeczenie organu pierwszej instancji ma charakter
orzeczenia konczgcego postepowanie w sprawie i czy moze byé zaskarzone w drodze
rewizji nadzwyczajnej. Zdaniem Sgdu Najwyzszego nalezy zwrdci¢ uwage przede
wszystkim na to, Zze omawiane orzeczenie nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty.
Ponadto w wyniku tego rodzaju kasacyjnego orzeczenia drugiej instancji nie nastepuje
merytoryczne "zatatwienie sprawy" i utrzymuje sie stan sprawy w toku, albowiem
postepowanie, ktérego przedmiotem jest zgdanie wniosku Firmy R.K. nadal sie toczy.
Decyzja kasacyjna organu drugiej instancji jest decyzjg czysto procesowg, gdyz nie
zatatwia merytorycznie sprawy w sposob ostateczny. Orzeczenie kasacyjne nie jest
zatem orzeczeniem konczgcym postepowanie w sprawie, o ktérym mowa w art. 117
prawa wynalazczego. Zdaniem Sgdu Najwyzszego, kasacyjne orzeczenie Komisji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nie jest orzeczeniem
konczgcym postepowanie w sprawie o pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego
i nie podlega zaskarzeniu do Sgdu Najwyzszego w drodze rewizji nadzwyczajnej. Sgd
Najwyzszy nie podziela pogladu wnoszgcego rewizje nadzwyczajng, ze kasacyjne
orzeczenie organu drugiej instanciji, "cho¢ nie kohczy postepowania w sprawie



udzielenia patentu, konczy w istocie postepowanie w zakresie ustalenia daty
pierwszenstwa". Poglad ten nie uwzglednia okolicznosci, ze w wyniku orzeczenia
kasacyjnego nie zostato jeszcze wydane przez wiasciwy organ orzeczenie o udzieleniu
pierwszenstwa. Dopiero prawomocne orzeczenie Urzedu Patentowego kohczgce
postepowanie w sprawie, jesli razgco narusza prawo, moze by¢ zgodnie z art. 117
prawa wynalazczego przedmiotem rewizji nadzwyczajnej. Brak takiego orzeczenia
uniemozliwia Sgdowi Najwyzszemu ustosunkowanie sie w niniejszej sprawie do
charakteru prawnego terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 zarzadzenia Prezesa Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. (M.P. Nr 18, poz. 179).

Wobec niedopuszczalnosci rewizji nadzwyczajnej od zaskarzonego orzeczenia
Sad Najwyzszy na zasadzie art. 393° KPC w zwigzku z art. 10 cyt. ustawy z dnia 1
marca 1996 r. postanowit, jak w sentencji.




