Wyrok z dnia 8 stycznia 1998 r.
[l RN 97/97

Jezeli opis ochronny wzoru uzytkowego obejmuje dwa zastrzezenia
(art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci, jednolity
tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. oraz § 7 w zwigzku z § 16 ust. 1 za-
rzadzenia Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23
marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazkéw i wzoréw uzytkowych, M.P. Nr
18, poz. 179), tj. tzw. zastrzezenie niezalezne oraz tzw. zastrzezenie zalezne, to
w wypadku, gdy zaistniejg przestanki prawne uzasadniajgce uniewaznienie da-
nego prawa ochronnego w zakresie okreslonym w tzw. zastrzezeniu niezalez-
nym, skutki tego uniewaznienia rozciggajg sie takze na tres¢ tzw. zastrzezenia
zaleznego, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega prawo ochronne na wzér

uzytkowy w catosci (art. 82 w zwigzku z art. 68 ust. 1 ustawy o wynalazczosci).

Przewodniczgcy SSN: Andrzej Wasilewski (sprawozdawca), Sedziowie SN:

Adam Jézefowicz, Andrzej Wrébel.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 1998 r. sprawy z odwota-
nia Zbigniewa D. od decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 12 lipca 1996 . [...]
uniewazniajgcej prawo ochronne [...] na wzér uzytkowy pt. "Pojemnik na szczotke do
zebow" na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego RP w War-
szawie [...] od decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z dnia 17
kwietnia 1997 r. [...]

oddalit rewizje nadzwyczajna.

Uzasadnienie

Urzad Patentowy RP po rozpoznaniu w trybie postepowania spornego wnio-

sku Zbigniewa D. przeciwko Jerzemu O. o uniewaznienie prawa ochronnego [...] na

wzoér uzytkowy pt. ,Pojemnik na szczotke do zebow” decyzjg z dnia 12 lipca 1996 r.



.

[...] wydang na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 oraz art. 68 w zwigzku z art. 82 ustawy
z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26,
poz. 117 ze zm.) uniewaznit prawo ochronne [...] na wzor uzytkowy pt. ,Pojemnik na
szczotke do zebdw” w czesci okreslonej zastrzezeniem pierwszym tego wzoru uzyt-
kowego. W uzasadnieniu wydanej decyzji stwierdzono w szczegodlnosci, ze w wyniku
przeprowadzonego postepowania ustalono, iz: ,prawo ochronne [...] zostato udzie-
lone z naruszeniem obowigzujgcego prawa, poniewaz wzoér uzytkowy zgtoszony do
ochrony poznigj [...] w czesci okreslonej zastrzezeniem pierwszym nie spetniat w
Swietle istniejgcego prawa ochronnego [...] ustawowych warunkéw zdolnosci
ochronnej, mianowicie nie spetniat warunku nowosci”.

W wyniku odwotania od tej decyzji wniesionego przez Zbigniewa D., Komisja
Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP decyzjg z dnia 17 kwietnia 1997 r. [...]
wydang na podstawie art. 23 w zwigzku z art. 82 ustawy o wynalazczosci oraz § 15
ust. 1 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie pos-
tepowania spornego i odwotawczego oraz optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw i
wzorow uzytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160) uchylita zaskarzong decyzje i uniewaz-
nita w catosci prawo ochronne [...] na wzor uzytkowy pt. ,Pojemnik na szczotke do
zebow”. W uzasadnieniu tej decyzji Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym
RP podkreslita, Ze skoro zakres przedmiotowy prawa ochronnego, o ktérym mowa
jest w art. 80 ust. 3 ustawy o wynalazczosci, okres$lajg zastrzezenia ochronne za-
warte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego, a rownoczesnie z § 7 ust. 5 w zwigzku
z § 16 zarzgdzenia Prezesa Urzedu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w
sprawie ochrony wynalazkow i wzorow uzytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179) wynika, ze
tzw. zastrzezenie zalezne, obok wlasnych cech znamiennych, obejmuje takze cechy
zastrzeganego przedmiotu podane w tzw. zastrzezeniu niezaleznym, to oznacza to w
konsekwencji, iz skutki prawne uniewaznienia tzw. zastrzezenia niezaleznego roz-
ciggac sie muszg takze na prawo ochronne w czes$ci objetej tzw. zastrzezeniem za-
leznym. Bowiem, zdaniem Komisji Odwotawczej, poglad odmienny: ,nie datby sie
pogodzi¢ z funkcjg czy znaczeniem zastrzezeh ochronnych niezaleznych i zastrze-
zen zaleznych, (...) zwazywszy przy tym, ze w sprawie, jak niniejsza, w zwigzku z
uniewaznieniem prawa ochronnego [...] w czesci objetej zastrzezeniem ochronnym

niezaleznym, w Swietle prawa ochronnego [...] i wobec rysunkow i opisu wzoru uzyt-
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kowego [...], otwartg pozostaje kwestia nie tylko zakresu przedmiotowego prawa
ochronnego niezaleznego, ale réwniez ze wzgledu na uzasadniong koniecznosc¢
wprowadzenia odpowiednich zmian i uzupetnien do opisu i rysunku wzoru zwigza-
nego z tym prawem w celu okreslenia na nowo istoty rozwigzania stanowigcego ten
wzér oraz jego zdolnosci ochronnej w rozumieniu art. 77 ustawy o wynalazczosci i
zbadania zdolnosci ochronnej”.

Prezes Urzedu Patentowego RP pismem z dnia 16 pazdziernika 1997 r. zto-
zyt rewizje nadzwyczajng od powyzszej decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie
Patentowym RP [...] zarzucajac jej razgce naruszenie prawa przez btedng wyktadnie
art. 68 ust. 1 w zwigzku z art. 82 ust. 3 ustawy o wynalazczosci oraz § 7 ust. 1iust. 5
w zwigzku z § 16 zarzadzenia Prezesa Urzedu Patentowego RP w sprawie ochrony
wynalazkow i wzorow uzytkowych oraz wnoszgc na podstawie art. 117 ustawy o
wynalazczosci w zwigzku z art. 393 KPC o uchylenie zaskarzonej decyzji i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzedowi Patentowemu RP. W
uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono w szczegdlnosci, ze przyjeta w de-
cyzji Komisji Odwotawczej Urzedu Patentowego RP interpretacja obowigzujgcych
przepisow prawa, wedle ktérej w wypadku uzasadnionych przyczyn uniewaznienia
prawa ochronnego w zakresie objetym tzw. zastrzezeniem ochronnym niezaleznym,
uniewaznienie takie rozcigga sie rowniez na prawo ochronne w czesci stosownej do
tzw. zastrzezenia zaleznego, jest btedna i pozostaje w sprzecznosci z trescig przepi-
séw art. 68 w zwigzku z art. 82 ustawy o wynalazczosci, ktére dopuszczajg uniewaz-

nienie prawa ochronnego takze tylko w czesci.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Stosownie do postanowienia art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. 0 wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), na
wzory uzytkowe udzielane sg prawa ochronne. Jednakze zakres przedmiotowy
prawa ochronnego na wzér uzytkowy okreslajg tzw. zastrzezenia ochronne zawarte
w opisie ochronnym wzoru uzytkowego (art. 80 ust. 3 ustawy o wynalazczosci).
Réwnoczesnie obowigzujgce przepisy prawa wprowadzity rozréznienie tzw. zastrze-

zen niezaleznych oraz tzw. zastrzezen zaleznych (§ 7 w zwigzku z § 16 ust. 1 za-
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rzgdzenia Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
1993 r. w sprawie ochrony wynalazkéw i wzoréw uzytkowych - M.P. Nr 18, poz. 179).
Przy czym istota prawna tzw. zastrzezenia zaleznego polega na tym, ze obok wtas-
nych cech znamiennych obejmuje ono takze wszystkie cechy zastrzeganego przed-
miotu podane w zastrzezeniu, od ktorego jest ono zalezne (§ 7 ust. 3 i ust. 5 powo-
tanego zarzadzenia). Oznacza to, ze jezeli opis ochronny wzoru uzytkowego obej-
muje dwa zastrzezenia, tzw. zastrzezenie niezalezne (§ 7 ust. 1 powotanego zarzg-
dzenia) oraz tzw. zastrzezenie zalezne, to w wypadku, gdy zaistniejg przestanki
prawne uzasadniajgce uniewaznienie danego prawa ochronnego w zakresie okres-
lonym w tzw. zastrzezeniu niezaleznym, skutki tego uniewaznienia rozciggajg sie
takze na tresc¢ tzw. zastrzezenia zaleznego. W tej sytuacji nie jest mozliwe uniewaz-
nienie prawa ochronnego na wzor uzytkowy jedynie w czesci odnoszgcej sie do tzw.
zastrzezenia niezaleznego, ale uniewaznienie takie skutkuje niewaznos¢ prawa
ochronnego na wzoér uzytkowy w catosci (art. 68 ust. 1 w zwigzku z art. 82 ustawy o
wynalazczosci).

W rozpoznawanej sprawie doszto do uniewaznienia prawa ochronnego [...]
na wzor uzytkowy pod nazwg ,Pojemnik na szczotke do zebdw” w czesci objetej tzw.
zastrzezeniem niezaleznym, co rownoczesnie musiato takze skutkowac niewaznosc¢
tzw. zastrzezenia zaleznego, ktore sformutowane byto w nawigzaniu do tresci unie-
waznionego tzw. zastrzezenia niezaleznego. Dlatego w konsekwencji nalezato w
danym wypadku uniewazni¢ w catosci prawo ochronne [...] na wzor uzytkowy pod
nazwag ,,Pojemnik na szczotke do zebdw”. Nie wyklucza to wprawdzie mozliwosci po-
nownego zgtoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy pod
nazwa ,,Pojemnik na szczotke do zebdw”, ale sprawa ta nie moze by¢ zatatwiona w
ramach postepowania spornego o uniewaznienie prawa ochronnego na ten wzor
uzytkowy (art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o wynalazczosci oraz rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postepowania spornego i odwo-
tawczego oraz optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw i wzoréw uzytkowych - Dz.U.
Nr 36, poz. 160 ze zm.). W danym wypadku niezbedne bytoby bowiem uprzednie
wprowadzenie przez zainteresowany podmiot odpowiednich zmian do opisu zgto-
szonego do ochrony wzoru uzytkowego, w tym w szczegdlnosci co do sposobu

sformutowania zastrzezenia lub zastrzezen ochronnych, ktére powinny okresli¢ ce-



chy znamienne zgtaszanego wzoru.

Biorgc powyzsze pod uwage, Sgd Najwyzszy na podstawie art. 10 ustawy z
dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen
Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadtosciowe i Prawo o postepowaniu ukfa-
dowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sgdowych w
sprawach cywilnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189) w zwigzku
z art. 393 KPC orzekt jak w sentencji.



