Sygn. akt Il CSK 235/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 10 pazdziernika 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczgcy)
SSN Jozef Frackowiak

SSA Dariusz Donczyk (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa P. S. prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Ustugowe "F.(...)" w K.

przeciwko "G." Spotce jawnej w L. oraz R. K. i Z. P. - wspdlnikom spétki cywilnej
Przedsiebiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Ustugowego "O.(...)" w P. o zaniechanie
naruszania prawa z rejestracji wzoru przemystowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym w lzbie Cywilnej w dniu 10 pazdziernika 2008 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r.,
sygn. akt 1 ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje do ponownego rozpoznania Sgdowi
Apelacyjnemu pozostawiajac temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach
postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powdd P. S. prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Przedsiebiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,F.(...)" w K. wnidst skarge kasacyjng od wyroku Sgdu



Apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r., ktérym oddalono apelacje powoda od wyroku
Sadu Okregowego w L. z dnia 28 maja 2007 r.

W sprawie, w ktorej wniesiono skarge kasacyjng, powdd wniost pozew
0 zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemystowego pt.: ,R.(...)" Rp-(...)
pozywajac spotke jawng ,G.(...)" w £.. Sad Okregowy w t. na podstawie art. 194 § 1
k.p.c. wezwat do udzialu w sprawie w charakterze pozwanych takze R. K. i Z. P. -
wspolnikéw spétki cywilnej Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,0.(...)"
w P.. Wyrokiem z dnia 28 maja 2007 r. Sgd Okregowy w t. oddalit powddztwo.
Sad Okregowy przyjat, ze pozwanych tgczyto wspdtuczestnictwo procesowe F.(...). Obie
pozwane spofki: spotka ,0.(...)" produkujgc - zgodnie zresztg z zarejestrowanym na
rzecz jej wspolnikdbw wzorem uzytkowym - znaczniki rozmiarowe, a spotka ,G.”
dystrybuujgc te znaczniki, naruszyty co do zasady prawa powoda wynikajgce z
rejestracji wzoru przemystowego Rp-(...), opisanego jako ,R.(...)". Ochrong z rejestracji
wzoru uzytkowego na rzecz wspolnikow spotki ,0.(...)" objete byto rozwigzanie
techniczne produkowanych przez nich znacznikbw, natomiast ochrong z
zarejestrowanego przez powoda wzoru przemystowego objety byt wyglad produktu, w
szczegolnosci - state przyporzgdkowanie rozmiarow okreslonym kolorom. Spoétka
,0.(...)" produkowata swoje znaczniki stosujgc witasne rozwigzanie techniczne, ale od
poczatku, tj. od chwili powstania w 2001 r. i nadal w kolorystyce przyporzgdkowane;j
poszczegolnym rozmiarom, ktdra objeta zostata w 2004 r. ochrong z zarejestrowanego
na rzecz powoda wzoru przemystowego, spotka ,G.(...)" zas byta ich dystrybutorem.

Zostaty jednak spetnione wszystkie przestanki pozwalajgce uzna¢ pozwanych za
tzw. ,uzywaczy uprzednich” w rozumieniu art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 118 ustawy
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117), ktory daje
korzystajgcemu w dobrej wierze z wzoru przemystowego na obszarze RP, w chwili
stanowigcej o pierwszenstwie do uzyskania rejestracji, prawo do dalszego bezptatnego
korzystania z niego w swoim przedsigbiorstwie w zakresie, w jakim korzystat
dotychczas. Spotka ,0.(...)" rozpoczeta produkcje znacznikéw juz w roku 2001 i od
poczatku nie zmienita przyporzadkowania kolorystycznego znacznikow poszczegodlnym
rozmiarom, w tym samym roku spétka ,,G.(...)" nawigzata wspotprace ze spotkg ,O.(...)"
jako dystrybutor tych znacznikéw, a dopiero w dniu 16 wrzesnia 2004 r. powdd zgtosit do
rejestracji swoj wzor przemystowy i od tej daty objety jest on ochrong. Jednoczesnie
pozwani pozostawali w dobrej wierze - Zzaden z nich nie utrzymywat kontaktéw

handlowych z powodem. Zgodnie z art. 7 k.c., jezeli ustawa uzaleznia skutki prawne od



dobrej lub ztej wiary, domniemywa sie istnienie dobrej wiary, powdd za$ nie podijat
dowodu zmierzajgcego do obalenia tego domniemania.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2007 r. Sad Apelacyjny oddalit apelacje powoda
wniesiong od wyroku Sgdu Okregowego w L. Za nieuzasadniony uznat zarzut apelacji
naruszenia przez Sad Okregowy przepisu art. 194 § 3 k.p.c. Wniosek o wezwanie, na
podstawie art. 194 § 1 k.p.c., do udziatu w sprawie wspdlnikow spétki ,O.(...)" zostat
zgtoszony w odpowiedzi na pozew pozwanej spotki ,G.(...)". Na rozprawie w dniu 14
lutego 2007 r. powdd przytgczyt sie do tego wniosku i Sgd postanowit wspdlnikow spotki
,0.(...)" wezwaC do udziatu w sprawie na podstawie tego przepisu. W dalszym toku
postepowania, po ztozeniu juz przez wspolnikow spofki ,O.(...)" odpowiedzi na pozew,
powod - w pismie z dnia 14 maja 2007 r. - ztozyt wniosek o wezwanie ich do udziatu w
sprawie na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. i sformutowat przeciwko nim swoje zadania:
zaniechania produkcji wedtug zarejestrowanego przez niego wzoru przemystowego,
zniszczenia posiadanych znacznikbw wyprodukowanych wedtug tego wzoru i
opublikowania w,G.(...)” wydanego w sprawie niniejszej wyroku. Wobec
zaawansowanej juz obecnosci wspolnikow spétki ,0.(...)" w procesie, ten wniosek
powoda Sad musiat uznaé za spézniony, a wywotany zaniedbaniem powoda problem
charakteru ich uczestnictwa rozwigzat w ten sposob, ze rozpoznat dwa powddztwa
skierowane przez powoda przeciwko dwom stronom pozwanym - kazdej z osobna.
Rozwigzanie to Sad Apelacyjny, zaakceptowat poniewaz nie zrodzito ono zadnych
negatywnych skutkow dla powoda i pozostato bez istotnego wptywu na rozstrzygniecie.

Za nieuzasadniony Sad Apelacyjny uznat zarzut naruszenia art. 71 ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej, gdyz zasadnicze przestanki tego przepisu zostaty przez Sad
Okregowy przeanalizowane. Ustalenie, ze spotka ,0O.(...)" od poczatku swego powstania
w 2001 r. oraz w chwili stanowigcej o pierwszenstwie do uzyskania rejestracji wzoru
przemystowego tj. w dniu 16 wrzesnia 2004 r. — dacie zgtoszenia przez powoda wzoru
przemystowego do rejestracji - produkowata znaczniki rozmiarowe w statej, okreslonej
kolorystyce przyporzgdkowanej okreslonym rozmiarom, zbieznej z zarejestrowanym
przez powoda wzorem przemystowym, spotka ,G.(...)” zas od poczatku zajmowata sie
dystrybucjg wyprodukowanych przez spétke ,0O.(...)" znacznikdbw, Sad Okregowy
dokonat na podstawie ztlozonych do akt oswiadczen kontrahentéw spotki ,O.(...)" i
wyjasnien samych pozwanych wspdlnikow obu spotek. Wobec nie zakwestionowania
przez powoda w toku procesu tych dowodow, a takze nie przedstawienia dowoddéw

przeciwnych, Sad poprzestat na tych dowodach, ktérymi dysponowat, a co do faktéw



podnoszonych przez pozwanych, a przez powoda nie zakwestionowanych - uznat je za
przyznane, na co pozwalat art. 230 k.p.c. Powdd nie podjgt nawet proby obalenia
domniemania pozostawania przez pozwanych w dobrej wierze, cho¢ ciezar dowodu w
tej kwestii na nim spoczywat z mocy art. 7 k.c. Zarzuty pozwanego zawarte w apelacji —
zdaniem Sadu Apelacyjnego - majg charakter hipotez bez powotania jakichkolwiek
dowoddéw dla ich wykazania, ktorych prawo powotywania przed sgdem drugiej instancji
powdd utracit ze wzgledu na przepis art. 479*2 § 1 k.p.c. Uzasadnialo to oddalenie
apelacji powoda jako bezzasadnej.

Wyrok Sgdu Apelacyjnego powod zaskarzyt w catosci skargg kasacyjng opartg
na podstawie naruszenia przepiséw postepowania, ktore mogto mieé istotny wptyw na
wynik sprawy: - art. 378 k.p.c. w zw. z art. 368 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. w zw. z art.
382 k.p.c. oraz art. 385 i 386 § 1 k.p.c., w nastepstwie nieprzestrzegania kompetencji
sgdu odwotawczego i niespetnienia jego procesowej funkcji doszto do pominiecia czesci
materiatu zebranego w postepowaniu i braku wyczerpujgcych ustalen, jak réwniez
pominiecia rozpoznania czesci zarzutow zawartych w apelacji. Powdd ponadto
powotujac sie na tresé art. 3982 § 1 k.p.c. podnidst zarzut niewaznosci postepowania na
podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c. Jako podstawe skargi kasacyjnej powdd wskazat takze
naruszenie prawa materialnego: - art. 6 k.c. poprzez jego btedne zastosowanie
polegajgce na odwréceniu w przedmiotowej sprawie ciezaru dowodu; - art. 7 k.c.
poprzez jego btedng wyktadnie i niewtasciwe zastosowanie polegajgce na rozszerzeniu
przewidzianego w nim domniemania dotyczgcego dobrej wiary takze na inne przestanki
zastosowania art. 71 w zwigzku z art. 118 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm.); - art. 71 w
zwigzku z art. 118 Prawa wtasnosci przemystowej przez jego btedne zastosowanie
polegajgce na pominieciu szeregu przestanek zastosowania tego przepisu oraz
bezpodstawnym przyjeciu, iz pozwanym przystugujg prawa ,uzywaczy uprzednich” do
wzoru przemystowego pt.: ,R.(...)" Rp-(...). Powdd wnidst o uchylenie zaskarzonego
wyroku oraz poprzedzajgcego go wyroku Sgdu Okregowego w L. i przekazanie sprawy
temu Sgdowi Okregowemu do ponownego jej rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Postepowaniem kasacyjnym, z uwagi na tre$é art. 398* § 1 k.p.c., objeta jest
kontrola orzeczenia sadu drugiej instancji. Granice kognicji Sgdu Najwyzszego
okreslone sg przepisem art. 398'° k.p.c., wedlug ktérego Sad Najwyzszy rozpoznaje

skarge kasacyjng w granicach zaskarzenia oraz w granicach podstaw; w granicach



zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod rozwage niewaznos¢ postepowania. Ze
wzgledu na to, ze postepowanie kasacyjne obejmuje kontrole orzeczenia sadu drugiej
instancji, niewazno$é postepowania, o ktérej mowa w przepisie art. 398 § 1 k.p.c.,
dotyczy jedynie postepowania przed sgdem drugiej instancji (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 21 listopada 1997 r. | CKN 825/97, OSNC z 1998 r., nr 5, poz. 81).
Badanie niewaznosci postepowania przed sgdem pierwszej instancji objete jest kognicjg
sgdu drugiej instancji, co wynika z przepisu art. 378 § 1 k.p.c., wedilug ktérego sad
drugiej instancji powinien z urzedu uwzgledni¢ w granicach zaskarzenia wyroku sgdu
pierwszej instancji niewaznos¢ postepowania. W razie naruszenia przez sad drugiej
instancji obowigzku uwzglednienia przy rozpoznaniu apelacji niewaznosci postepowania
przed sgdem pierwszej instancji w skardze kasacyjnej w ramach podstawy okreslonej w
art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c. powinien by¢ wskazany przepis art. 378 § 1 k.p.c., ktorego
naruszenie przez sad drugiej instancji mogto miec¢ istotny wptyw na wynik sprawy (por.
postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 17 lutego 2004 r., lll CK 38/04, niepubl., wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 1 lutego 1998 r., Il CKN 600/97, OSP z 1999 r., nr 3, poz. 58).
Majac powyzsze na uwadze za nieuzasadniony nalezy uznaC zawarty w skardze
kasacyjnej zarzut niewaznosci postepowania z przyczyny okreslonej w art. 379 pkt 5
k.p.c., gdyz zadna ze stron postepowania nie zostata pozbawiona moznosci obrony
swych praw przed sagdem drugiej instancji, a uzasadnienie podniesionego w skardze
zarzutu niewaznosci postepowania odnosi sie do postepowania przed sgdem pierwszej
instancji. Podniesiony przez powoda w skardze kasacyjnej zarzut niewaznoSci
postepowania ze wskazaniem na przepis art. 398" § 1 k.p.c. byt wiec nieadekwatny do
uzasadnienia tego zarzutu dotyczgacego uchybien sgdu pierwszej instancji.

W skardze kasacyjnej zawarty jest takze zarzut naruszenia przez sad drugiej
instancji przepisu art. 378 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. na skutek nieuwzglednienia
przez Sad Apelacyjny niewaznosci postepowania, ktéra miata miejsce przed Sgdem
Okregowym na skutek pozbawienia powoda prawa do obrony, co byto nastepstwem
nierozpoznania przez sad pierwszej instancji wniosku powoda o dopozwanie R. K. i Z.
P. na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 1 kp.c. W
nastepstwie tego uchybienia —zdaniem powoda - nie zostato rozpoznane przez sad
pierwszej instancji wobec tych pozwanych [wspolnikow spofki ,O.(...)"] jedno z zgdan
powoda — o zakazanie produkcji rozmiaréwki wedtug wzoru Rp-(...). Zadanie to byto
oparte na innej podstawie faktycznej niz Zzgdania w stosunku do pozwanej spotki

,G.(...)". Odnoszac sie do tak umotywowanego zarzutu nalezy mie¢ na uwadze dwa



aspekty - dotyczgcy przeksztatcenia podmiotowego powddztwa, czego dotyczg przepisy
art. 194 § 1 i 3 k.p.c., oraz przeksztatcenia przedmiotowego powddztwa, czego dotyczy
przepis art. 193 k.p.c.

Przepisy zawarte w art. 194 § 1 i 3 k.p.c. odnoszgce sie do podmiotowej zmiany
powddztwa obejmujg dwie rézne sytuacje procesowe. Hipoteza art. 194 § 1 k.p.c.
dotyczy powddztwa obejmujgcego okreslone zgdanie, ktére moze by¢ uwzglednione
tylko przeciwko jednemu z pozwanych (wskazanemu w pozwie albo wezwanemu do
udziatu w sprawie), pomiedzy ktérymi do czasu wydania orzeczenia w sprawie zachodzi
tzw. wspotuczestnictwo konkurencyjne. Natomiast przepis art. 194 § 3 k.p.c. ma
zastosowanie wéwczas, gdy powddztwo o to samo roszczenie moze by¢ dochodzone
przeciwko Kilku pozwanym. Wspolnym elementem obu przepiséw zawartych w art. 194
§ 1i 3 k.p.c. jest to, ze majg zastosowanie do zmian podmiotowych po stronie pozwanej
przy jednoczesnej tozsamosci dochodzonego roszczenia. Przepisy te nie majg
zastosowania wowczas, gdy powod wystepuje z nowym, nie zawartym w pozwie,
roszczeniem przeciwko pozwanemu wezwanemu juz do sprawy. Skierowanie przeciwko
wystepujgcemu juz w sprawie pozwanemu nowego roszczenia oznacza przedmiotowg
zmiane powodztwa (rozszerzenie zgdania) w trybie przewidzianym w art. 193 k.p.c.
Wezwanie do udziatu w sprawie pozwanych R. K. i Z. P. nastgpito na podstawie
postanowienia Sgdu Okregowego z dnia 14 lutego 2007 r. wydanego w oparciu o art.
194 § 1 k.p.c. na wniosek pozwanej spotki, do ktérego to wniosku dotgczyt sie powdd,
kiedy powdd nie dokonat jeszcze modyfikacji powddztwa zawartego w pozwie. Powdd
sformutowat nowe Zgdanie przeciwko pozwanym R. K. i Z. P. w piSmie procesowym z
dnia 14 maja 2007 r. Nie mogto to uzasadnia¢ zmiany postanowienia Sagdu
Okregowego, ktére zostato wydane wczesniej w dniu 14 lutego 2007 r. Wezwanie
postanowieniem sgdu kolejnego pozwanego do udziatu w sprawie na podstawie art. 194
§ 1 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. nie byto przeszkodg do zmiany
powddztwa przez powoda przez zgdanie uwzglednienia wniesionego powddztwa w
stosunku do obu pozwanych. Warunkiem takiej zmiany zgdania nie byto wydanie przez
sad pierwszej instancji postanowienia zmieniajgcego wczesniejsze postanowienie tego
sgdu o wezwaniu do udziatu w sprawie pozwanych na podstawie art. 194 § 1 k.p.c.
Z chwilg bowiem wezwania do udzialu w sprawie nowych pozwanych nastepujg
w stosunku do nich skutki procesowe okreslone w art. 198 k.p.c. Skutki te miat na
uwadze Sad Okregowy skoro przyjgt, Zze pomiedzy pozwanymi zachodzito

wspotuczestnictwo F.(...), a w konsekwencji rozpoznat zgdania zawarte w pozwie



odrebnie w stosunku do pozwanej spétki wskazanej w pozwie, jak rowniez w stosunku
do pozwanych: R. K. i Z. P., ktérzy zostali wezwani do udziatu w sprawie w charakterze
pozwanych na podstawie art. 194 § 1 k.p.c.

Zwazywszy na powyzsze nierozpoznanie przez sad pierwszej instancji wniosku
powoda zawartego w pismie z dnia 14 maja 2007 r. o dopozwanie wspoélnikow spotki
,0.(...)" na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 1 k.p.c., nie
miato wptywu na treS¢ rozstrzygniecia, tym bardziej nie spowodowato niewaznosci
postepowania przed sgdem pierwszej instancji, gdyz mimo nierozpoznania tego wniosku
Sad Okregowy rozpoznat powddztwo przeciwko spoétce jawnej ,G.(...)" oraz
dopozwanym R. K. i Z. P. Podniesione przez powoda okolicznosci nie uzasadniaty wiec
zarzutu niewaznosci postepowania z przyczyny okreslonej w art. 379 pkt 5 k.p.c. — z
powodu pozbawienia powoda moznosci obrony praw. Ponadto zarzutu niewaznosci
postepowania przed sgdem pierwszej instancji nie uzasadnia pominiecie przez sad
pierwszej instancji jednego z zgdan zgtoszonych przez powoda, gdyz w takim wypadku
sprawa w zakresie pominietego w orzeczeniu sgdu pierwszej instancji zgdania w ogole
nie zostaje osgdzona, co powoduje, ze strona moze wystgpi¢ do sgdu ponownie z tym
samym zgdaniem (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 4 listopada 1966 r., Il PR
436/66, OSNCP z 1967 r., nr 4, poz. 79). Zaniechania wydania rozstrzygniecia co do
zgtoszonego przed sadem pierwszej instancji zgdania nie mozna skutecznie
kwestionowac¢ w apelacji z uwagi na brak rozstrzygniecia w tym zakresie w zaskarzonym
wyroku sgdu pierwszej instancji, a w konsekwencji brak tzw. substratu zaskarzenia (por.
postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 29 marca 1990 r. IV CR 16/90, OSP z 1991 r.,
nr 4, poz. 104). Apelacja dotyczgca zadania, o kidrym sad nie orzeki, jest
niedopuszczalna, co powinno by¢ przedmiotem oceny sgdu drugiej instancji przed jej
dalszym merytorycznym rozpoznaniem. Brak rozstrzygniecia o zgtoszonym Zzgdaniu
moze by¢ skutecznie podnoszony w trybie ztozenia przez strone wniosku o uzupetnienie
wyroku (art. 351 § 1 k.p.c.). Skoro postepowanie przed sgdem pierwszej instancji nie
byto dotkniete niewaznoscig, to tym samym bezzasadnie zarzucono w skardze
kasacyjnej naruszenie przez Sad Apelacyjny przepisu art. 378 § 1 k.p.c. z powodu
nieuwzglednienia przez ten Sad z urzedu niewaznosci postepowania, ktére toczyto sie
przed sgdem pierwszej instancji.

Za czesciowo uzasadniony nalezy uzna¢ zarzut naruszenia przepisow
postepowania: art. 378 k.p.c. w zwigzku z art. 368 k.p.c. w zakresie, w jakim w skardze

kasacyjnej zarzucono, ze Sad Apelacyjny nie rozpoznat wszystkich zarzutéw zawartych



w apelacji. Przepis art. 378 k.p.c. okre$la granice apelacji, w ramach ktérych — jak to
wyjasnit Sgd Najwyzszy w uchwale z dnia 31 stycznia 2008 r. Il CZP 49/07 (OSNC z
2008 r., z. 6, poz. 55) — sad drugiej instancji powinien dokona¢ wiasnych ustalen
faktycznych, prowadzgc Ilub ponawiajgc dowody albo poprzestajgc na materiale
zabranym w pierwszej instancji, ustaliC podstawe prawng orzeczenia niezaleznie od
zarzutow dotyczacych naruszenia prawa materialnego podniesionych w apelacji,
rozwazy¢ zarzuty dotyczgce naruszenia prawa procesowego, ktorymi jest zwigzany a z
urzedu w granicach zaskarzenia, ocenic, czy nie doszto do niewaznosci postepowania.
Nakaz rozpoznania przez sad drugiej instancji sprawy w granicach apelacji nalezy takze
rozumie¢ jako obowigzek rozwazenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutéw
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13 stycznia 2006 r., Il CSK 5/05, niepubl. oraz
wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 9 lutego 2007 r., | PK 222/06, OSNP z 2008 r., nr 11-
12, poz. 159, wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 27 czerwca 2007 r., Il CSK 122/07,
niepubl.). W ten sposob realizowana jest przez sad drugiej instancji funkcja kontrolna
tego sgdu. Nierozpoznanie przez sad drugiej instancji zarzutéw podniesionych w
apelacji narusza funkcje kontrolng tego sgdu. Rozpoznajgc apelacje powoda Sad
Apelacyjny nie rozwazyt wszystkich zarzutow zawartych w apelacji, co uzasadnia zarzut
naruszenia przepisu art. 378 § 1 k.p.c. Sad Apelacyjny nie odniést sie bowiem do
zarzutu naruszenia przez sad pierwszej instancji przepisow art. 233 § 1 k.p.c., jak
réwniez szczegotowo umotywowanego zarzutu naruszenia przez sgd pierwszej instanciji
art. 71 w zwigzku z art. 118 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej. Przepis art. 233 § 1
k.p.c. dotyczy oceny dowoddéw, co nie jest przedmiotem kontroli w postepowaniu
kasacyjnym z uwagi na tre$é¢ przepisu art. 398° § 3 k.p.c. Jednakze w skardze
kasacyjnej dopuszczalne jest podniesienie innych zarzutow dotyczgcych naruszenia
prawa procesowego, ktérych uchybienie, miato wptyw na ocene dowodow, czy tez
dokonane w sprawie ustalenia faktyczne. W przypadku, gdy w apelacji podniesiono
zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., poprzez btedng ocene konkretnie wskazanych
dowodow obowigzkiem sadu odwotawczego byto odniesienie sie do tego zarzutu
poprzez ocene, czy sad pierwszej instancji dokonat w ogdle oceny tych dowoddéw, a
jezeli tak, czy ocena ta nie przekraczata granic swobodnej oceny dowodéw okreslonej
przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Nie spetnia tego wymogu odniesienie sie sadu
odwotawczego tylko do jednego ze wskazanych w apelacji dowodow [o$wiadczenh
kontrahentéw spotki ,0.(...)"] z pominieciem analizy treSci pozostatych dowodéw

wskazanych w apelacji. Wskazane w apelacji, a pominiete przez Sad Apelacyjny



dowody: dokumentacja fotograficzna zatgczona przez powoda do pozwu, faktury
zatgczone przez pozwanych do odpowiedzi na pozew oraz pisma procesowego z dnia
19 marca 2007 r., oswiadczenia D. G. oraz Z. S. zatgczone do pisma procesowego z
dnia 19 marca 2007 r. oraz opis wzoru uzytkowego W-(...), nie uzasadniaty, w ocenie
powoda, dokonanie w sprawie wskazanych w apelacji konkretnych ustalen faktycznych
istotnych dla ustalenia mozliwosci zastosowania w sprawie przepisu art. 71 ust. 1 w
zwigzku z art. 118 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo witasnosci przemystowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). W zwigzku z powyzszych uchybienie sgdu polegajgce
na zaniechaniu odniesienia sie do podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia art. 233
§ 1 k.p.c. mogto miec¢ istotny wptyw na tres¢ zaskarzonego skargg kasacyjng wyroku.
Odniesienie sie przez sad drugiej instancji tylko do czesci dowoddéw wskazanych
w apelacji z pominieciem pozostatych dowoddéw nie pozwala takze na odparcie zarzutu
naruszenia art. 382 k.p.c., wedtug ktérego sad drugiej instancji orzeka na podstawie
materiatu zebranego w postepowaniu przed sgdem pierwszej instancji oraz w
postepowaniu apelacyjnym. Z przepisu tego wynika nakaz uwzglednienia przez sad
drugiej instancji catego materialu dowodowego zgromadzonego w postepowaniu przed
sgdem pierwszej i drugiej instancji. W sprawie, w ktorej zapadt zaskarzony skargg
kasacyjng wyrok, nie byty przeprowadzone dowody przed sgdem drugiej instancji, co
oznacza, ze sad odwotawczy powinien mie¢ na uwadze dowody przeprowadzone przed
sgdem pierwszej instancji. Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika natomiast, ze
sad drugiej instancji wzigt pod uwage tylko czes¢ dowodow przeprowadzonych przed
sgdem pierwszej instancji z pominieciem wiekszosci dowodéw wskazanych w apelacji
powoda, do ktdérych w ogéle sad odwotawczy nie odniost sie.

Zasadnie zarzucono takze w skardze kasacyjnej w ramach naruszenia art. 378 §
1 k.p.c. w zwigzku z art. 368 k.p.c., ze w sytuacji podniesienia w apelacji zarzutu
dotyczgcego btednego zastosowania w sprawie przepisu art. 71 w zwigzku z art. 118
ustawy Prawo wiasnosci przemystowej obowigzkiem Sadu Apelacyjnego byto
odniesienie sie do tego zarzutu. Nie spetlnia tego wymogu argumentacja Sagdu
Apelacyjnego, ze zarzut ten jest bezpodstawny dlatego, ze ,zasadnicze przestanki tego
przepisu przez Sgd zostaty przeanalizowane” (...), zas powdd nie kwestionowat takze
.pozostatych twierdzen pozwanych dotyczacych dalszych przestanek art. 71 ustawy -
Prawo wiasnosci przemystowej”. Po pierwsze, przepis art. 71 ust. 1 ustawy Prawo
wilasnosci przemystowej nie postuguje sie pojeciem ,zasadniczych przestanek”

zastosowania tego przepisu. Wszystkie przestanki okreslone w tym przepisie muszg
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wystgpi¢ kumulatywnie, aby przepis mogt mie€¢ zastosowanie, a brak jakiejkolwiek
przestanki uniemozliwia zastosowanie tego przepisu. Dlatego obowigzkiem sgdu byto
dokonanie oceny wszystkich przestanek zastosowania w sprawie przepisu prawa
materialnego, w tym wypadku art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 118 ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowej, a nie tylko czesci z nich, okreslonych w sposéb dowolny przez
sad, jako przestanki zasadnicze. W szczegdlnosci obowigzkiem Sgdu Apelacyjnego byto
odniesienie sie do podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia przepisu art. 71 ust. 1 w
zwigzku z art. 118 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej uzasadnionego tym, ze
pozwani nie korzystali z wzoru przemystowego Rp-(...) w dacie stanowigcej
o pierwszenstwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego tj. w dniu 16
wrzesnia 2004 r. oraz ze pozwani korzystali z tego wzoru przemystowego w okresie
objetym pozwem w tym samym zakresie, co w dacie stanowigcej o pierwszenstwie do
uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego. Wedtug art. 71 ust. 1 w zwigzku z
art. 118 ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej dla przyjecia istnienia prawa uzywacza
uprzedniego bez znaczenia jest jak podmiot powotujgcy sie na to prawo korzystat z
wzoru przemystowego przed datg zgtoszenia wniosku o rejestracje wzoru
przemystowego, gdyz ustawa rozstrzyga, ze liczy sie sposob korzystania w dacie
stanowigcej o pierwszenstwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
Ponadto nawet jezeli w tej dacie uzywacz uprzedni korzystat z okreslonego wzoru
przemystowego to istotng okolicznoscig jest réwniez zakres, w jakim korzystat z tego
wzoru (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 13 marca 1967 r., lll CR 415/66, OSNC z
1967 r., nr 10, poz. 180, wydany na tle art. 9 rozporzgdzenia Prezydenta RP z dn. 22
marca 1928 r. o ochronie wynalazkow, wzorow i znakoéw towarowych - Dz. U. Nr 39,
poz. 384). Ograniczenie korzystania z prawa uzywacza uprzedniego ma bowiem dwa
aspekty: funkcjonalny (co do sposobu i zakresu ilosciowego korzystania z wzoru
przemystowego) i organizacyjny (tylko w swoim przedsiebiorstwie). W uzasadnieniu
zaskarzonego skargg kasacyjng wyroku sgdu drugiej instancji brak jest odniesienia sie
do zarzutow sformutowanych w apelacji odnoszacych sie do wskazanych przestanek
zastosowania art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 118 ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej. Po drugie, kwestionowane mogg by¢ jedynie twierdzenia faktyczne strony
przeciwnej, a nie kwestia istnienia bgdz braku przestanek do zastosowania w sprawie
okreslonej normy prawa materialnego. Stanowiska stron dotyczgce mozliwosci, badz
braku mozliwosci zastosowania w sprawie okreslonej normy prawa materialnego nie sg

wigzgce dla sgdu, nie majg takiego waloru procesowego jak stanowiska stron co do
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twierdzen faktycznych strony przeciwnej i nie mogg stanowi¢ podstawy do przyjecia
przez sgd zastosowania w sprawie okreslonej normy prawa materialnego. Niezaleznie
od stanowiska stron co do wyktadni i mozliwosci zastosowania w sprawie okreslonego
przepisu prawa materialnego obowigzkiem sgdu jest dokonanie z urzedu subsumcji
ustalonego w sprawie stanu faktycznego pod okreslong norme prawa materialnego
majgcg zastosowanie do oceny zgtoszonego w pozwie zgdania. Powyzsze miesci sie
w ramach obowigzkéw sgdu odwotawczego zakreslonych przepisem art. 378 § 1 k.p.c.
Przytoczona argumentacja Sgdu Apelacyjnego uzasadniajgca zastosowanie w sprawie
art. 71 w zwigzku z art. 118 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej z uwagi na to, ze
strona powodowa nie kwestionowata czesci przestanek zastosowania tego przepisu
oznacza uchylenie sie Sadu od obowigzku oceny, czy ustalony stan faktyczny
uzasadniat spetnienie wszystkich przestanek, o ktérych mowa w wymienionym wyzej
przepisie.

Niezasadnie podniesiono natomiast naruszenie art. 378 § 1 k.p.c. w zwigzku z
art. 368 k.p.c. poprzez zaniechanie odniesienia sie Sgdu Apelacyjnego do zarzutu
naruszenia przez sgd pierwszej instancji art. 224 § 1 k.p.c. Mimo, ze w uzasadnieniu
wyroku Sadu Apelacyjnego nie odniesiono sie wprost do zarzutu naruszenia przepisu
art. 224 § 1 k.p.c., to jednak Sad ten odnidst sie do tego zarzutu poprzez ocene
znaczenia pisma procesowego powoda z dnia 14 maja 2007 r., w ktérym zawarty byt
wniosek o wezwanie do udzialu w sprawie pozwanych wspolnikow spoétki cywilnej
,0O.(...)" na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast art. 194 § 1 k.p.c. Ponadto w zwigzku z
zarzutem apelacji naruszenia art. 224 § 1 k.p.c. Sgd Apelacyjny ocenit, ze w piSmie
procesowym powoda z dnia 14 maja 2007 r. nie byto wnioskédw dowodowych. W tej
sytuacji nie zachodzita potrzeba oddalenia niezgtoszonych wnioskéw dowodowych
przez sad pierwszej instancji. Nie byta wiec to przeszkoda do zamkniecia rozprawy.
Niezasadnie podniesiono takze w skardze kasacyjnej naruszenie przepisow art. 385
k.p.c.iart. 386 § 1 k.p.c., ktére to przepisy okreslajg poszczegdlne rodzaje rozstrzygniec
sadu drugiej instancji. Naruszenie tych przepiséw moze by¢ uzasadnione wéwczas, gdy
istnieje rozbieznos¢ pomiedzy wyrokiem sgdu drugiej instancji a jego uzasadnieniem #;j.
gdy z wywodu zawartego w uzasadnieniu orzeczenia sgdu wynika, ze apelacja jest
uzasadniona a mimo tego podlegata ona oddaleniu wzglednie zostata uwzgledniona,
gdy z uzasadnienia orzeczenia sgdu wynika, ze apelacja byta bezzasadna. Taka
sytuacja nie ma miejsca w sprawie, gdzie uzasadnienie zaskarzonego wyroku jest

skorelowane z rozstrzygnieciem zawartym w sentencji wyroku Sgdu Apelacyjnego.
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Wadliwe rozstrzygniecie zawarte w wyroku sgdu drugiej instancji moze by¢ natomiast
nastepstwem innych uchybien przez sad drugiej instancji przepiséw prawa procesowego
badz prawa materialnego.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego co do zasady aktualizujg sie wowczas,
gdy nie budzi watpliwosci stan faktyczny sprawy. Nie jest bowiem mozliwe prawidtowe
zastosowanie prawa materialnego, bez zgodnego z prawem procesowym ustalenia
podstawy faktycznej rozstrzygniecia (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 11 kwietnia
2006 r. | PK 164/05, Monitor Prawniczy 2006, nr 10, poz. 541). Stan faktyczny sprawy
nie zostat ustalony w sposob prawidtowy skoro uzasadniony okazat sie zarzut
naruszenia przez sad pierwszej instancji przepisu art. 378 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 368
k.p.c. w zakresie pominiecia przez Sad Apelacyjny odniesienia sie do zarzutu
naruszenia przez sgd pierwszej instancji przepisu art. 233 § 1 k.p.c. co rzutuje takze na
ustalony stan faktyczny sprawy. Zwazywszy na brak pewnych ustalen faktycznych
odpadfa mozliwos¢ oceny podniesionego zarzutu naruszenia prawa materialnego — art.
71 w zwigzku z art. 118 ustawy - Prawo wilasnosci przemystowej poprzez jego
niewtasciwe zastosowanie. Z tej samej przyczyny odpadta mozliwos¢ dokonania kontroli
kasacyjnej zarzutu naruszenia art. 6 k.c. polegajgcego na jego btednym zastosowaniu
wskutek odwrdcenia w sprawie ciezaru dowodu. Dopiero bowiem pewne i niewadliwe
ustalenia faktyczne dokonane przez sad drugiej instancji, jak réwniez ocena skutkéw
prawnych niewykazania okreslonych faktéw, pozwalajg dokonac¢ oceny, czy nie zostat
naruszony przepis art. 6 k.c. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
Il CSK 23/07, niepubl.).

Mimo braku pewnych ustalen faktycznych nie ma przeszkéd do dokonania oceny
naruszehn prawa materialnego w postepowaniu kasacyjnym w takim zakresie, w jakim
ocena ta nie jest zalezna od konkretnych, nadal spornych, ustalen faktycznych sprawy.
W szczegdlnosci dotyczy to wyktadni przepisbw prawa materialnego, ktorych
zastosowanie w sprawie ze wzgledu na tres¢ zgdania, podstawe faktyczna pozwu, czy
tez podniesione zarzuty, nie budzi watpliwosci. Majgc na uwadze to ograniczenie nie
byto przeszkdéd do oceny pozostatych, podniesionych w skardze kasacyjnej, zarzutow
naruszenia prawa materialnego. Obrona pozwanych opiera sie na podstawie art. 71 ust.
1 w zwigzku z art. 118 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej. Zwazywszy na tres¢ tego
przepisu na powodzie spoczywa ciezar dowodu tego, ze w okresie objetym Zzgdaniem
przystugiwato mu prawo z rejestracji wzoru przemystowego. Na pozwanych — w zwigzku

z podniesieniem zarzutu posiadania praw uzywacza uprzedniego - spoczywat ciezar
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dowodu wszystkich okolicznoéci faktycznych uzasadniajgcych zastosowanie przepisu
art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 118 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej. Prawo
wynikajgce z rejestracji wzoru przemystowego jest prawem wytgcznosci o charakterze
bezwzglednym. Prawu temu moze osoba trzecia przeciwstawi¢ wtasne, skuteczne erga
omnes, w tym wobec uprawnionego z rejestracji wzoru przemystowego, uprawnienie
tzw. uzywacza uprzedniego, przewidziane w art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 118 ustawy
Prawo wiasnosci przemystowej. Prawo to uzywacz uprzedni nabywa ex lege, jezeli
korzystat w dobrej wierze z wzoru przemystowego, w dacie stanowigcej o
pierwszenstwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego. Zgodnie z art. 7
k.c., jezeli ustawa uzaleznia skutki prawne od dobrej lub ztej wiary, domniemywa sie
istnienie dobrej wiary. W przepisie tym ustanowiono domniemanie prawne, ktére —
jak stanowi przepis art. 234 k.p.c. — wigze sad dopoki strona zwigzana ciezarem dowodu
udowodni ztg wiare (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 20 kwietnia 1994 r. | CRN
44/94, OSNC z 1994 r., nr 12, poz. 245). W mys$| bowiem tego przepisu domniemania
ustanowione przez prawo mogg by¢ obalone, jezeli ustawa tego nie wytgcza. Ciezar
obalenia domniemania dobrej wiary, zgodnie z regutg zawartg w art. 6 k.c., spoczywa ha
podmiocie, ktory z faktu przypisania innemu podmiotowi ztej wiary, wywodzi skutki
prawne (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 24 maja 2005 r., V CK 48/05, niepubl.).
Regulacja zawarta w art. 7 k.c. odnosi sie takze do ,dobrej wiary” uzywacza
uprzedniego, o ktorym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej.
Pojecie ,ustawy”, o ktérej mowa w art. 7 k.c., nie dotyczy tylko kodeksu cywilnego, ale
takze innych ustaw regulujgcych stosunki cywilnoprawne. Domniemanie dobrej wiary z
art. 7 k.c. nie zostato wytgczone przepisem szczegdélnym w stosunku do uzywacza
uprzedniego, o ktéorym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo wiasnosci przemystowe.
Wylgczenia domniemania dobrej wiary nie mozna takze wyprowadzi¢ z tresci art. 71
ustawy Prawo wtasnosci przemystowej przez to, ze dotyczy on stanu swiadomosci
uzywacza uprzedniego, gdyz zakwestionowanie domniemania dobrej wiary mozliwe jest
na podstawie wykazania okolicznosci zewnetrznych podwazajgcych jej istnienie.
Zastosowanie tego domniemania w sprawie aktualizuje sie dopiero wowczas, gdy
podmiot powotujgcy sie na posiadanie prawa, o ktérym mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy,
wykaze wszystkie pozostate przestanki uzasadniajgce zastosowanie tego przepisu.
Ustanowienie przez prawo domniemania prawnego, w tym dobrej wiary, wigze sie
z przejsciem ciezaru obalenia tego domniemania na strone przeciwng, w tym wypadku

na powoda, jak zasadnie przyjgt Sad Apelacyjny. Ustanowienie domniemania dobrej
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wiary i co sie z tym wigze przejscie ciezaru dowodu zlej wiary na strone, ktora z faktu
tego wywodzi skutki prawne, nie zwalnia jednak sadu od oceny przy uwzglednieniu
wszystkich ustalonych okolicznosci faktycznych sprawy, czy jest podstawa do obalenia
dobrej wiary. Nie jest to mozliwe bez wczesniejszego dokonania wyktadni pojecia dobre;j
wiary na tle konkretnie stosowanej instytucji prawa materialnego. Pojecie dobrej wiary
mimo ze wigze sie zawsze ze sferg swiadomosci podmiotu powotujgcego sie na dobrg
wiare, nie jest pojeciem jednorodnym, lecz jego tresC zalezy od konkretnej instytuciji
prawa materialnego, w ktoérej pojecie to wystepuje. W uzasadnieniu zaskarzonego
skargg kasacyjng wyroku Sadu Apelacyjnego brak jest wyktadni pojecia - budzgcego
kontrowersje w doktrynie - dobrej wiary korzystajgcego z wzoru przemystowego, mimo
ze wykfadni tego pojecia nie dokonat takze sgd pierwszej instancji. Uzasadnia to zarzut
naruszenia art. 7 k.c. w zwigzku z art. 71 ust. 1 i art. 118 ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej. Skoro naruszeniem prawa materialnego jest btedna wyktadnia przepisu
prawa materialnego, to tym bardziej naruszeniem prawa materialnego jest brak wykfadni
budzgcego watpliwosci interpretacyjne przepisu prawa materialnego. Proces wyktadni
przepisu prawa musi poprzedzac proces jego stosowania. Brak wyktadni przepisu prawa
nie pozwala na ocene poprawnos$ci zastosowania okreslonej normy prawa materialnego
w ustalonym stanie faktycznym.

Majgc powyzsze na uwadze Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji ha podstawie

art. 398" § 1 k.p.c. oraz na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 398 k.p.c.



