Wyrok z dnia 12 stycznia 2005 r.
| PK 131/04

W sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z cudzego patentu moze by¢
podniesiony zarzut wykonywania prawa korzystania z wynalazku bez wynagro-
dzenia na zasadzie uzywacza uprzedniego, bez koniecznosci odrebnego poste-

powania w tym przedmiocie.

Przewodniczgcy SSN Jerzy Kwasniewski (sprawozdawca), Sedziowie: SN

Maria Tyszel, SA Matgorzata Wrebiakowska-Marzec.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2005 r.
sprawy z powodztwa Andrzeja J. przeciwko Bogustawowi B., Grazynie B, o ochrone
patentu, na skutek kasacji powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w todzi z dnia 22
grudnia 2003 r. [...]

oddalit kasacje.

Uzasadnienie

Powdd Andrzej J. domagat sie od pozwanych Bogustawa i Grazyny matzon-
kéw B.: 1. zobowigzania pozwanych do zaniechania korzystania z patentu przez za-
niechanie produkcji i wprowadzania do obrotu gospodarczego kleju wytwarzanego
sposobem wynalazku powoda bezposrednio lub przez udostepnienie innym osobom
lub w drodze pomocnictwa; 2. nakazania pozwanym wydania powodowi wszystkich
korzysci uzyskanych bezposrednio i posrednio wskutek prowadzenia produkcji i
sprzedazy kleju ,E.", w okresie od dnia 2 marca 1993 r. do dnia 31 maja 2000 r.,
ktore okreslit za okres do 19 pazdziernika 1995 r. na kwote 107.000 zt rocznie, a za
pozostaty okres szacunkowo na kwote 121.664 zt, w tym takze wydania korzysci
materialnych, powstatych z udostepnienia nieruchomosci i urzgdzen produkcyjnych,
znajdujgcych sie przy ul. H. w Z.W. bytym pracownikom: Jackowi P. i Radostawowi
S.; 3. nakazania pozwanym zamieszczenia na wtasny koszt, w odstepach kwartal-

nych, trzykrotnych ogtoszen ramkowych o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 12 cm,



zamieszczonych poza kolumnami ogtoszen i komunikatéw, w dwdch wydaniach
ogolnopolskich dziennikéw: ,Rzeczpospolita" i ,Gazeta Wyborcza" o tresci: ,Bogu-
staw B. w okresie od 2 marca 1993 r. do 24 maja 2000 r. i Grazyna B. - od 19 paz-
dziernika 1995 r. do 24 maja 2000 r., prowadzac przedsiebiorstwo pn. P.P.H ,C." w
Z\W., przyznaja, ze w sposob swiadomy, dziatajgc w ztej wierze, bez podstawy
prawnej, korzystali z wynalazku wg patentu [...], pana Andrzeja J. produkujgcego do
1993 roku klej ,S." w przedsiebiorstwie Zaktady Chemiczne ,E." w Z.W. Bogustaw B.
i Grazyna B. o$wiadczajg, ze bez zgody uprawnionego z patentu wytwarzali i sprze-
dawali klej do parkietu pod nazwg ,E.", przez co osiggneli bezpodstawne korzysci, a
ponadto Bogustaw B. przeprasza pana Andrzeja J. za rozpowszechnienie niepraw-
dziwych, bezpodstawnych informacji o uprawnionym i o jego przedsiebiorstwie oraz
za to, ze czynami swoimi naruszyli dobra osobiste Andrzeja J. wyrzgadzajgc mu
krzywde oraz obnizyli tym postepowaniem renome kleju powoda i mozliwosci jego
sprzedazy".

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2003 r. Sagd Okregowy w todzi: 1. nakazat Bogu-
stawowi B. dokonanie w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku ogtoszenia
ramkowego o wymiarach nie mniejszych niz 14 na 12 cm, zamieszczonego pomie-
dzy kolumnami ogtoszeh w dziennikach ogdlnopolskich ,Gazeta Wyborcza" i ,Rzecz-
pospolita" o tresci: ,Bogustaw B. prowadzacy w latach 1993 - 1999 przedsiebiorstwo
pod nazwg P.P.H. ,C." w ZW. przyznaje, ze dziatajgc w ztej wierze i bez zgody An-
drzeja J., wytwarzat i sprzedawat dla osiggniecia korzysci majgtkowej klej do parkietu
pod nazwg ,E." w ilosciach wigkszych, niz 127.548 litrow kleju rocznie, czym prze-
kroczyt przystugujgce mu prawo bezptatnego korzystania z wynalazku objetego pa-
tentem [...], nalezacym do Andrzeja J., Bogustaw B. przeprasza Andrzeja J. za roz-
powszechnienie o nim, jego przedsiebiorstwie Zaktadach Chemicznych ,E." w Z.W. i
produkowanym przez niego kleju do parkietu o nazwie ,S.", bezpodstawnych i nie-
prawdziwych informacji oraz za wynikte z tego naruszenie débr osobistych, obnizenie
renomy i mozliwosci sprzedazy produkowanego kleju", 2. oddalit powddztwo w sto-
sunku do Grazyny B., 3. oddalit powodztwo w stosunku do pozwanego Bogustawa B.
w zakresie roszczenh o zobowigzanie do zaniechania naruszania patentu oraz o na-
kazanie dokonania ogtoszenia prasowego w czesci zgdania: stwierdzenia naruszania
patentu w okresie od 13 czerwca 1993 r. do 24 maja 2000 r., stwierdzenia narusza-
nia patentu w okresie od 2 marca 1993 r. do 12 czerwca 1995 r. w zakresie produkcji

kleju do parkietu ,E." w ilosci nie przekraczajgcej 127 548 litrow kleju rocznie, opubli-



kowania ogtoszenia wiecej niz jeden raz, 4. w zakresie pozostatych roszcze umorzyt
postepowanie.

Na skutek apelacji obu stron (od powyzszego wyroku) Sad Apelacyjny w Lodzi
wyrokiem z dnia 22 grudnia 2003 r. oddalit obie apelacje, znoszgc wzajemnie miedzy
stronami koszty postepowania apelacyjnego.

W kasacji od powyzszego wyroku powdd wniost o uchylenie wyroku w czesci:
a) dotyczgcej orzeczenia uwzgledniajgcego prawo uzywacza uprzedniego dla po-
zwanego Bogustawa B.; b) w zakresie dotyczgcym orzeczenia nieuwzgledniajgcego
naruszenie przez pozwanych patentu powoda po dniu 12 czerwca 1995 r.; c) w za-
kresie orzeczenia o oooooomwi przez Sad Okregowy i Sgd Apelacyjny powodowi
zwrotu kosztow zastepstwa procesowego od pozwanych; oraz wnidst o przekazanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia Sgdowi Apelacyjnemu lub Sgdowi Okregowemu
w todzi albo o wydanie wyroku orzekajgcego co do istoty sprawy i zasgdzenie na
rzecz powoda - od pozwanych - zwrotu kosztow postepowania kasacyjnego, w tym
kosztéw zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych.

W ramach podstawy naruszenia przepisow prawa materialnego wskazano na-
ruszenie:. 1) art. 16 ust. 3 w zwigzku z art. 57 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. 0o wynalazczosci (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.); 2)
art. 43 ustawy o wynalazczosci. W zakresie podstawy naruszenia przepisow prawa

procesowego wskazany zostat zarzut naruszenia art. 321 § 1 k. p. c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Podstawa faktyczna zaskarzonego wyroku - stosownie do jego uzasadnienia -
przedstawia sie nastepujgco. Strony od potowy lat 80 do 5 stycznia 1993 r. pozosta-
waty w spétce cywilnej ,,C.". Spdtka ta zajmowata sie produkcjg chemiczng (produk-
cja kleju do parkietéw, bieli do watkoéw i deseni), a nastepnie rozszerzyta dziatalnosc
o ustugi transportowe i sprzedaz materiatow budowlanych. W 1988 r. kupita ona od
Wactawa S. opracowane przez niego metody produkgcji kleju. Klej byt produkowany
na bazie oleju rzepakowego, kalafonii, nonylofenu (syntetycznej kalafonii) i rozpusz-
czalnika (poczatkowo stosowano terpentyne, a nastepnie zastgpiono jg benzyng la-
kowa). W 1990 r. wystgpity trudnosci z uzyskiwaniem potrzebnych surowcéw, gdyz
zaprzestano produkcji kalafonii syntetycznej (nonylofenu) i spotka nie mogta jej na-

by¢ na rynku. Jeszcze na poczatku 1991 r. spétka posiadata 790 kg kalafonii synte-



tycznej, a na koniec tego roku surowca tego w zakfadzie juz nie byto. W zwigzku z
brakiem tych substancji (nonylofenu) w spotce powstata potrzeba dokonania zmian w
procesie produkcyjnym kleju. Do produkcji wprowadzono zwigzki wapnia: weglan
wapnia ewentualnie wodorotlenek wapnia. Wprowadzenie tych nowych metod pro-
dukciji kleju nastgpito z udziatem powoda (na pewno w okresie jego dziatalnosci w
spofce ,C."). W styczniu 1993 r. powdd wystgpit ze spoétki ,C.", a w dniu 2 marca
1993 r. dokonat zgtoszenia w Urzedzie Patentowym wynalazku pod nazwg ,,Sposéb
otrzymywania kleju, przeznaczonego, do tgczenia parkietu lub drewna z podtozem
betonowym". Wedtug tego projektu do otrzymania kleju potrzebne byty: olej rzepa-
kowy, kalafonia balsamiczna, wodorotlenek lub weglan wapnia oraz rozpuszczalnik
(terpentyna, alkohol jednowodorotlenowy lub benzyna). Powdd skierowat do pozwa-
nego zgdanie zaprzestania produkowania przez Ssétke ,C." kleju wytwarzanego
sposobem zgtoszonym przez niego do opatentowania. Spotka jednak nie zastoso-
wata sie do zgdan powoda. Jeszcze przed zgtoszeniem wynalazku, w latach 1993 i
1994 produkcja kleju przez ,C." byta prowadzona wedtug sposobu zgtoszonego
przez powoda do opatentowania. Prowadzac te produkcje pozwany poszukiwat no-
wej metody produkcji kleju. Doradzono mu, aby sprébowat zastosowania substancji o
nazwie Talacyd, ktora jest mieszaning kwaséw ttuszczowych i zywicznych, a ponadto
zawiera 15 % rozmaitych odpadoéw. Jedng z cech charakterystycznych Talacydu jest
to, ze jego skfad chemiczny jest zmienny, a tym samym kleje wytworzone z jego za-
stosowaniem réznig sie. Zastosowanie Talacydu spowodowato, ze pozwany zaprze-
stat w ogole uzywac do produkciji kleju oleju rzepakowego. Sad ustalit, ze zmiana
produkcji kleju polegajgca na zastgpieniu oleju rzepakowego Talacydem nastgpita w
1995 r. Strona pozwana do 12 czerwca 1995 r. dysponowata jedynie Talacydem w
ilosci 67,80 kg, co mogtoby wskazywac¢ na prowadzenie wowczas prob z nowym su-
rowcem, a nie na przemystowg produkcje. Dopiero po zakupieniu 12 czerwca 1995 r.
wiekszej ilosci produktu mozna byto - wedtug Sadu - uznaé, ze pozwana ostatecznie
zaprzestata produkcji kleju wedtug metody zgtoszonej do opatentowania przez po-
woda. Powdd uzyskat na zgtoszony wynalazek patent [...] w dniu 19 grudnia 1996 r. z
zastrzezeniem, ze trwa on od 2 marca 1993 r. W dniu 23 grudnia 1996 r. pozwani
wystapili o uniewaznienie patentu. Urzad Patentowy decyzjg z 22 lipca 1997 r. oddalit
jednak ten wniosek. W uzasadnieniu decyzji Urzgd Patentowy stwierdzit, ze pozwani
wytwarzali klej sposobem jak wedtug patentu [...] przed datg zgtoszenia projektu do

opatentowania. Nie wykazali oni jednak, aby sposdéb ten byt publikowany w po-



wszechnie dostepnych publikacjach. Wykazali jedynie, ze sposob produkcji byt znany
osobom zatrudnionym bezposrednio przy produkcji. Nie spowodowato to naruszenia
ustawowego wymogu nowosci rozwigzania. Na skutek odwotania pozwanych Komi-
sja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym decyzjg z dnia 9 lipca 1999 r. utrzymata
zaskarzong decyzje Urzedu Patentowego w mocy.

Na podstawie ustalonych faktéw przez Sgd pierwszej instancji, w petni po-
dzielonych przez Sad drugiej instancji, Sgdy stwierdzity, ze pozwani od dnia 12
czerwca 1995 r. nie naruszali patentu [...] udzielonego na wynalazek zgtoszony przez
powoda. Ustalenia te wynikajg takze z opinii biegtego Tomasza P., wiarygodnej we-
dtug Sadu, bo opierajgcej sie na kompetentnej ocenie dokumentoéw ksiegowych firmy
,C.", dokonywanych przez te firme zakupach surowcowych oraz zakresie produkcji i
zakresie sprzedazy. Rozpatrujgc zarzut powoda dotyczgcy ekwiwalentnosci surow-
cow stosowanych przez pozwanego w stosunku do surowcow stosowanych w spo-
sobie produkciji kleju chronionym patentem powoda, Sad w oparciu o opinie biegtego
ustalit, ze stosowany przez pozwanego sposob produkcji kleju przy wykorzystaniu
Talacydu nie moze by¢ utozsamiany z zakresem zastrzezen patentowych wynalazku
powoda. Zastosowanie Talacydu spowodowato bowiem istotne zmiany w zakresie:
jakosciowym (zastgpienie oleju rzepakowego jako produktu naturalnego przez sub-
stancje, ktora powstaje w wyniku wielokrotnych skomplikowanych proceséw che-
micznych oraz zmniejszenie udziatu kalafonii), a takze w zakresie ilosciowym (w
1996 r. ilosci uzywanych surowcow wykraczaty poza ilosci objete zastrzezeniami
patentowymi, natomiast w 1997 r. ilo§¢ zuzytych zwigzkéw wapnia miescita sie w
granicach objetych patentem, a w 1998 r. zuzycie dwdch surowcow odpowiadato
ilosciom surowcow wskazanych w zastrzezeniach patentowych), a nadto zmienity sie
parametry produkcji z uzyciem talacydu w poréwnaniu do produkcji wedtug metody
zastrzezonej patentem (podwyzszenie temperatury wygrzewania oleju o ok. 40
stopni i wydtuzenie ilosci uzywanej kalafonii o ponad 50%, w stosunku do pozosta-
tych sktadnikow, a z kolei pozniejsze dodanie nowego sktadnika o nazwie terpak
spowodowato wydtuzenie o 30 minut czasu podgrzewania oleju, bo terpak dodawano
do podgrzanego oleju, w ktérym musiat sie rozpuscic). O ile wedtug zastrzezenia
patentowego: ,uzywa sie 34 - 37 cz. m. oleju rzepakowego lub jego pochodnych", to
do produkciji kleju w omawianym okresie pozwany nie uzywat oleju rzepakowego. Z
tych wzgledow nie zachodzito zastosowanie jednego z istotnych warunkow wynalaz-

ku. Zastrzezenie patentowe obejmuje wprawdzie ,pochodne oleju rzepakowego",



jednakze Talacyd nie jest pochodng oleju rzepakowego. Jest on produktem prowa-
dzenia wielokrotnych skomplikowanych proceséw chemicznych, ktorych pierwotnym
surowcem jest drewno sosnowe. Nie jest i nie moze by¢ pochodng oleju rzepakowe-
go, nie ma znaczenia to, iz sktad chemiczny obu substancji jest podobny. Talacyd nie
jest ponadto ekwiwalentem oleju rzepakowego. Talacyd z uwagi na catkowicie od-
mienne pochodzenie, wytworzenie, sktad chemiczny (w szczegolnosci pod wzgledem
proporciji i ilodci zanieczyszczen stanowigcych az 15%), nie moze by¢ uznany za
odpowiednik, czy rwnowaznik oleju rzepakowego, a co najwyzej za jego substytut.
Istotne jest rowniez to, ze zastosowanie talacydu wigze sie takze ze zmianami tech-
nologicznymi w produkcji kleju, powodujgcymi, ze sposéb otrzymywania kleju stat sie
inny niz sposob zastrzezony patentem. Nastgpito podwyzszenie temperatury wy-
grzewania oleju o ok. 40 stopni i wydtuzenie procesu wygrzewania oleju. Spowodo-
wato to zmniejszenie ilosci uzywanej kalafonii o ponad 50% (stosunek kalafonii do
innych sktadnikéw). Dalsza zmiana to dodanie nowego skfadnika - terpaku. W anali-
zZie tego problemu w zaskarzonym wyroku zaakcentowano, ze zastrzezenia patento-
we dotyczg uzywanych do produkciji ilosci poszczegdlnych sktadnikéw, temperatur
prowadzenia poszczegodlnych etapdw produkcji, przyblizonego czasu trwania kolej-
nych etapow produkcyjnych, natomiast, ze w metodzie wprowadzonej przez pozwa-
nego w 1995 r. zmienity sie substancje, ich ilosci, temperatury i czas prowadzenia
poszczegdlnych etapdw produkcyjnych. Uzycie zatem do produkcji talacydu powo-
dujgce wyjscie poza zastrzezenia patentowe zaréwno pod wzgledem surowcowym,
wydajnosci produkcji, jak i pod wzgledem parametrow prowadzenia procesu wy-
twoérczego, sprawito, ze produkcja kleju prowadzona z uzyciem talacydu nie narusza
zastrzezen patentowych powoda. W konsekwencji Sad stwierdzit, ze pozwany pro-
wadzgc produkcje kleju naruszyt patent powoda jedynie w okresie od dnia 2 marca
1993 r. do dnia 12 czerwca 1995 r.

Rozwazajgc kontrowersyjny miedzy stronami problem zastosowania art. 43
ustawy o wynalazczosci Sad stwierdzit, ze pozwanemu do dnia 2 marca 1993 r., ;.
do dnia zgtoszenia projektu do opatentowania, przystuguje prawo tzw. uzywacza
uprzedniego. Opatentowany przez powoda sposob produkcji kleju byt bowiem sto-
sowany przed zgtoszeniem wynalazku w firmie pozwanego. Pozwany korzystat z
opracowanej metody produkcji w dobrej wierze. Wedtug Sadu, pozwany zaréwno
przed wystgpieniem ze spotki powoda, jak i pozniej, miat wszelkie podstawy ku temu,

aby sgdzi¢, ze stuzy mu prawo korzystania z nabytej od W.S. i udoskonalonej w jego



firmie technologii produkcji kleju. Sad stwierdzit, ze pozwany prowadzgc dziatalnos¢
gospodarczg w ramach spétki ,,C." mogt bezptatnie korzystac (jako uzywacz
uprzedni) w prowadzonym przez siebie przedsiebiorstwie z patentu powoda w zakre-
sie produkcji nie przekraczajgcej 10.629 litrow kleju miesiecznie, czyli 127 548 litrow
kleju rocznie. Ze wzgledu na zakres produkcji kleju wedtug sposobu zastrzezonego
patentem w okresie od 2 marca 1993 r. do 12 czerwca 1995 r. Sad stwierdzit, ze na-
ruszenie patentu powoda przez firme pozwanego moze odnosic sie tylko do czesci
produkciji, ktora przekraczata 127.548 litrow kleju rocznie. Na podstawie poréwnania
ilosci wyprodukowanego kleju w 1993, 1994 i 1995 roku z dopuszczalnym zakresem
produkcji wynikajgcym z posiadania prawa uzywacza uprzedniego (127.548 litrow
kleju rocznie), Sad stwierdzit, ze pozwany w kazdym ze wskazanych powyzej okre-
sOw przekroczyt ramy dopuszczalnej produkcji, przez co naruszyt patent powoda.
Uczynit to w sposob swiadomy i w ztej wierze, gdyz byt poinformowany o wystgpieniu
powoda o ochrone prawng.

Rozwazajgc ,procesowq” podstawe kasacji dotyczgcg wytgcznie art. 321 § 1
k.p.c. nalezy zauwazy¢, ze naruszenie tego przepisu skarzgcy upatruje w tym, ze
Sad drugiej instancji potwierdzit przystugiwanie pozwanemu prawa uzywacza
uprzedniego chociaz pozwany nie wystgpit o to w trybie powodztwa wzajemnego.
Zdaniem skarzgcego, uzyskanie prawa uzywacza uprzedniego mozliwe jest tylko na
drodze odrebnego postepowania i nie moze by¢ ono ustalone przez sagd w drodze
zarzutu procesowego, gdyz bytoby to naruszeniem zasady nieorzekania co do
przedmiotu, ktory nie byt objety Zgdaniem pozwu. Odnoszgc sie do przedstawionego
w kasacji zarzutu naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. i rozpatrujgc przedstawiong w tym
zakresie argumentacje tylko w obrebie tak skonkretyzowanej podstawy kasacji (por.
art. 393" § 1 k.p.c.), Sad Najwyzszy stwierdzit nieadekwatnos$é miedzy problemami
poruszonymi w kasacji, a stwierdzeniem skarzgcego, ze przepis art. 321 k.p.c. zostat
Zle zastosowany. W przepisie tym, zawartym w grupie przepisdéw Kodeksu postepo-
wania cywilnego poswieconej wydaniu wyroku, uregulowany jest zakaz wyrokowania
co do przedmiotu, ktory nie byt objety zgdaniem. Wbrew skarzgcemu, nie moze bu-
dzi¢ zadnej watpliwosci to, ze zaskarzony wyrok oddalajgcy apelacje powoda od
wyroku Sgdu pierwszej instancji w jego czesci oddalajgcej lub nieuwzgledniajgce;j
niektérych roszczen pozwu, w zaden sposéb nie zawiera rozstrzygniecia (,wyroko-
wania”), ktére wykraczatoby poza przedmiot objety zgdaniem. Zaskarzony wyrok

obejmuje tylko przedmiot sprawy wyznaczony zgdaniami pozwu i zakresem zaskar-



zenia apelacjg. Nie ma w tym wyroku jakiejs - jak sie wydaje sugerowanej w kasacji -
czesci ustalajgcej uprawnienie strony pozwanej z tytutu tzw. prawa uzywacza
uprzedniego. Takiego rozstrzygniecia po prostu w wyroku nie ma. Natomiast pozo-
stajgc w obrebie zgdan pozwu i w obrebie apelacji, Sgdy pierwszej i drugiej instanciji
orzekaty wytgcznie o roszczeniach dochodzonych w sprawie i - jezeli chodzi o Sad
Apelacyjny - o apelacji powoda od wyroku, ktéry nie zasgdzit wszystkich roszczen
zgtoszonych przez powoda wobec ich bezzasadnosci. Zupetnie czym innym jest
natomiast rozpatrzenie zarzutdéw strony pozwanej, ze dochodzone roszczenia albo
wniesiona apelacja sg niezasadne z okreslonych przyczyn, np. - jak w omawianym tu
przypadku - z tego wzgledu, ze pozwany na podstawie art. 43 ustawy o0 wynalazczo-
Sci w okreslonym zakresie, z przyczyn o ktérych mowa w tym przepisie, nie jest zo-
bowigzany do zaptacenia wynagrodzenia osobie uprawnionej z patentu, mimo jego
zastosowania. Wobec oczywistej bezzasadnosci podstawy kasacyjnej nie wywotuje
ona potrzeby rozwazenia zagadnienia trybu ustalania uprawnienia wynikajgcego z
art. 43 ustawy o wynalazczosci. W zaskarzonym wyroku takie prawo nie byto w ogole
przedmiotem wyrokowania w rozumieniu art. 321 § 1 k.p.c.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarzgcy wskazat zarzut
naruszenia przepisdw prawa materialnego przez ich btedng wyktadnie - art. 16 ust. 3
w zwigzku z art. 57 ust. 1 i 3 oraz art. 43 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o0 wy-
nalazczosci. Zdaniem skarzgcego, Sad naruszyt art. 16 w zwigzku z art. 57 ust. 1i 3
ustawy o wynalazczos$ci przez btedng wyktadnie zastrzezen patentowych wynalazku
zgtoszonego przez powoda do opatentowania i w konsekwencji stwierdzit, ze pozwa-
ny produkowat klej innym sposobem niz sposob opatentowany wynalazkiem powoda.
Zastosowanie przez pozwanego w produkcji kleju Talacydu zamiast oleju rzepako-
wego, zdaniem skarzgcego, stanowi obejscie patentu powoda. Talacyd bowiem, jak
twierdzi skarzgcy - wbrew ustaleniom Sadu - jest ekwiwalentem oleju rzepakowego.
Jego uzycie nie stanowi nowego rozwigzania, gdyz efekt kohcowy w produkciji kleju
jest taki sam jak wedtug sposobu opatentowanego wynalazkiem powoda. Skarzacy
podnosi ponadto zarzut naruszenia art. 43 ustawy o wynalazczosci. Jego zdaniem,
Sad btednie przyznat pozwanemu prawo tzw. uzywacza uprzedniego, gdyz zdaniem
skarzgcego pozwany nie stosowat wynalazku powoda przed jego zgtoszeniem do
opatentowania. Pozwany i powdd produkowali bowiem klej wedtug metody zakupio-

nej w 1988 r. od W.S., a nie wedtug metody opracowanej przez powoda.



Rozwazajgc powyzsze zarzuty Sgd Najwyzszy stwierdzit, iz opierajg sie one
na niedopuszczalnej subsumcji wskazanych przepiséw prawa materialnego pod
fakty, a raczej twierdzenia strony powodowej o okolicznosciach faktycznych, ktére
nie zostaty potwierdzone w podstawie faktycznej wyroku. Skonstruowanie zarzutu
naruszenia przepiséw prawa materialnego tylko pozornie odnosi sie do wyktadni tych
przepisow. W rzeczywistosci zas przedstawiona w uzasadnieniu tych zarzutow ar-
gumentacja sprowadza sie do zakwestionowania podstawy faktycznej zaskarzonego
wyroku oraz do podstawienia pod wskazane przepisy faktow odmiennych od tych,
ktore stanowig podstawe zaskarzonego wyroku. Bezskutecznosc takiego kwestiono-
wania podstawy prawnej wyroku jest oczywista skoro w postepowaniu kasacyjnym
nie jest dopuszczalne powotanie nowych faktéw i dowodow, a Sgd Najwyzszy jest
zwigzany ustaleniami faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia
(art. 393" § 2 k.p.c.). Zwrdcié przy tym nalezy uwage na niekonsekwencje wnosza-
cego kasacje, ktory - jak to wyzej przedstawiono - w obrebie podstawy kasaciji doty-
czacej naruszenia przepiséw postepowania (art. 393" pkt 2 k.p.c. w zwigzku z art.
393 § 1 k.p.c.), nie podniést zarzutéw naruszenia przepiséw, ktorych zastosowanie
stanowito podstawe wyjasnienia spornych okolicznosci faktycznych i dokonania
ustalen dotyczgcych faktéw.

Odwotujgc sie do przytoczonych wyzej ustalen faktycznych wyroku nalezato
mie¢ na uwadze wszystkie szczegotowe dane i ich analityczne - w oparciu miedzy
innymi o specjalistyczng opinie biegtego - zestawienia, z ktérych wynikajg niebudzg-
ce zastrzezen ustalenia, z jednej strony, zakresu patentu powoda ustalonego wedtug
zastrzezen patentowych zawartych w opisie patentowym (por. art. 16 ust. 3 ustawy o
wynalazczosci), a z drugiej strony, sposobu i zakresu produkcji kleju przez pozwa-
nego, w réznych wchodzacych w rachube okresach. Okreslajgc wtasciwie wszystkie
istotne elementy sporu, Sad doktadnie wyjasnit sytuacje faktyczne, o ktérych mowa w
przestankach uprawnienia uzywacza uprzedniego (art. 43 ust. 1 ustawy o wynalaz-
czosci), w szczegolnosci nie budzg zastrzezen ustalenia co do tego kiedy i w jakim
zakresie produkowane przez pozwanego kleje byty wytwarzane wedtug sposobu
chronionego patentem powoda oraz od kiedy kleje te pozwany zaczat wytwarzaé juz
wedtug innego sposobu. Dla ustalenia tych zasadniczych stanéw rzeczy konieczne
byto - 0 czym juz wyzej wspomniano - dokonanie ustalen wielu szczegotowych oko-
licznosci i nastepnie poddanie ich analitycznej ocenie przy wykorzystaniu opinii bie-

gtego. Jezeli np. chodzi o podkreslane w kasacji podobienstwa pomiedzy patentem a
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sposobem produkcji kleju przez pozwanego po 12 czerwca 1995 r., to wnoszacy ka-
sacje bezzasadnie pomija wielorakie aspekty, ktére Sad rozwazyt, a ktore uzasad-
niaty stwierdzenie, ze roznice zostaty wykazane, co oznacza, ze obalone zostato
domniemanie okreslone w art. 57 ust. 3 ustawy o wynalazczosci. Chodzito wszak o
inne komponenty (Talacyd jest jakosciowo odmiennym preparatem niz olej rzepako-
wy), inne parametry procesu wytwarzania (np. w zakresie temperatury i czasu trwa-
nia wedtug zastrzezonego sposobu) oraz o réznice samego wytworu. Tymczasem,
wnoszgcy kasacje - jak to wyzej zaznaczono - w niedopuszczalny sposéb pomija
ustalenia wyroku i upatruje naruszenia wskazanych przepiséw w tym, ze rzeczy
miaty sie zupetnie inacze;j.

Z powyzszych przyczyn kasacja jako niemajgca usprawiedliwionych podstaw

podlegata oddaleniu.



