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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 21 listopada 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Mirostaw Bagczyk (przewodniczgcy)
SSN Jozef Frackowiak

SSN Zbigniew Kwasniewski (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa N. L.

przeciwko M. D. i A. S.

0 zaniechanie naruszania patentu i zapfate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 listopada 2008 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 20 lutego 2007 r., sygn.
akt | ACa (...),

oddala skarge kasacyjna.

Uzasadnienie

W sprawie o zaniechanie naruszenia patentu i zaptate Sgd Apelacyjny wyrokiem
z dnia 20 lutego 2007 r., wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sad drugiej
instancji, umorzyt postepowanie w czesci dotyczgcej roszczenia o ochrone dobr
osobistych, a w pozostatej czesci oddalit apelacje powoda i orzekt o kosztach

postepowania obcigzajgc nimi powoda.



Podzielajgc w catosci uzupetniajgcg ustng opinie biegtego przedstawiong w
postepowaniu apelacyjnym Sad Il instancji stwierdzit, ze ocena materiatu, zgodna z
wigzgcymi wytycznymi Sgdu Apelacyjnego zawartymi w wyroku z dnia 19 listopada
2003 r., musi by¢ dokonana przez porownanie zespotu cech zastrzezonych oraz cech
obiektu przerobionego, bez stosowania Scistej wyktadni zastrzezen patentowych. Sad
Apelacyjny podzielit ocene Sadu | instancji, ze skoro nowos¢ urzgdzenia powoda wynika
przede wszystkim z zastosowania kolumn osadczych, a wiec innego zatozenia
konstrukcyjnego niz urzgdzenie pozwanych (tj. trzech $cian kratownic), to teoria
ekwiwalentéw nie moze mie¢ zastosowania, bo kolumny urzgdzenia powoda nie mogg
by¢ odpowiednikiem dwdch Scian i sufitu urzgdzenia pozwanych. Tozsamo$¢ metody
dziatania obu urzgdzen nie jest przedmiotem patentu i nie dowodzi jego naruszenia,
uznat Sad odwotawczy. Przyjgt nastepnie, ze istote wynalazku powoda okresla
zastosowanie kolumn osadczych oraz uzytkowosc¢ jego urzgdzenia, a nie mozliwosc
spionizowania pacjenta, a zatem dopiero zastgpienie przez pozwanych kolumn
osadczych jakims rownowaznikiem sSwiadczytaby o naruszeniu patentu powoda.
Odwotujgc sie do art. 16 ust. 3 ustawy o wynalazczosci Sad Apelacyjny stwierdzit, ze
zakres przedmiotowy patentu okreslajg zastrzezenia zawarte w opisie patentowym,
awiec nie sposob uznaé, ze urzadzenie pozwanych stanowi naruszenie patentu
powoda.

Uzasadniajgc bezzasadnos$¢ zarzutu naruszenia art. 386 § 6 k.p.c., Sad i
instancji stwierdzit, ze Sad | instancji wykonat wskazania co do dalszego postepowania
udzielone przez Sad Apelacyjny, poréwnujgc urzgdzenia stron z zastosowaniem teorii
rownowaznikow w kontekscie wskazanych ustaw.

Wobec braku w apelacji powoda zarzutéw kwestionujgcych ustalenia Sgdu |
instancji co do zasadnosci jego roszczen w oparciu o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji oraz ustawy o pr. autorskim i prawach pokrewnych Sgd Apelacyjny podzielit
w catosci rozwazania Sadu | instancji co do tychze kwestii.

Skarga kasacyjna powoda, zaskarzajgca wyrok w pkt 2), 3) i 4), oparta zostata na
obu podstawach kasacyjnych. W ramach pierwszej podstawy powdd zarzucit
naruszenie:

- art. 57 ustawy z 19.X.1972 r. o wynalazczo$ci (t.j. Dz. U. 1993 r. Nr 26,
poz. 117 ze zm.) poprzez przyjecie, ze nie zostat naruszony patent powoda;

- art. 18 ust. 1-4 w zw. z art. 3, art. 10 oraz art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211) poprzez przyjecie,



ze korzystanie przez pozwanych z urzgdzenia naruszajgcego prawa do patentu powoda
nie stanowig czynow nieuczciwej konkurenciji;

- art. 78 i art. 79 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) przez przyjecie, ze dziatanie pozwanych
naruszajgce prawa do patentu powoda nie narusza praw autorskich powoda.

Zarzuty mieszczgce sie w ramach drugiej podstawy kasacyjnej obejmujg
naruszenie:

- art. 386 § 6 k.p.c. przez orzeczenie wbrew ocenie prawnej i ,wytycznym®
wskazanym w orzeczeniu SA wydanym w niniejszej sprawie;

- art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 285 § 1 k.p.c. przez wydanie wyroku bez
przeprowadzenia przez Sgd samodzielnej oceny opinii biegtego;

- art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. wskutek
ograniczenia powodowi prawa zgtoszenia zarzutéw do opinii biegtego i niewyjasnienie
przyczyn tego w uzasadnieniu wyroku.

W uzasadnieniu skargi powodd twierdzi, ze Sgd odwotawczy, oceniajgc istote
wynalazku powoda, pomylit skutek zamierzonego do osiggniecia celu (mozliwos$é
pionizowania pacjenta) ze srodkami stuzgcymi do osiggniecia tego skutku, negujgc
podstawowe zatozenie teorii ekwiwalentnosci, tj. tozsamosci skutkow. Sprzeciwit sie
skarzgcy uznaniu uzytkowosci za ceche okres$lajgcy istote wynalazku, czy tez mogacg
decydowaC o istnieniu ekwiwalentow. Wreszcie, zarzucit zastosowanie literalnej
wykfadni zastrzezenh patentowych, pominiecie teorii ekwiwalentow i btedng interpretacje
znaczenia poszczegolnych zastrzezen patentu powoda, co uzasadnia takze zarzut
naruszenia art. 386 § 6 k.p.c. wobec oceny prawnej oraz wskazan co do dalszego
postepowania, wyrazonych przez Sad Apelacyjny w sprawie | ACa (...), a nie
uwzglednionych w zaskarzonym orzeczeniu.

Powdd wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie powddztwa
ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije.

Skarga kasacyjna nie zastugiwata na uwzglednienie wobec braku w niegj
uzasadnionych podstaw.

Nie okazat sie uzasadniony zarzut naruszenia art. 386 § 6 k.p.c., poniewaz —
wbrew stanowisku skarzgcego — Sad Apelacyjny uwzglednit przy ponownym
rozpoznaniu sprawy ocene prawng i wskazania co do dalszego postepowania wyrazone

w uzasadnieniu wydanego w tej sprawie poprzedniego wyroku Sgdu Apelacyjnego z



dnia 19 listopada 2003 r. W uzasadnieniu zaskarzonego skargg kasacyjng wyroku Sad
odwotawczy (s. 11-12 uzasadnienia) pordwnat urzgdzenia stron w perspektywie zatozen
teorii ekwiwalentow i wskazujgc na odmiennos¢ zatozen konstrukcyjnych urzgdzenia
kazdej ze stron przyjat, ze urzadzenie pozwanych nie moze by¢ uznane za odpowiednik
urzadzenia powoda. Ten negatywny dla powoda wynik badania i oceny Sadu, dokonany
jednak z uwzglednieniem zatozen teorii ekwiwalentdw nie moze by¢ utozsamiany z
pominieciem wskazania Sadu drugiej instancji co do dalszego postepowania w tym
zakresie. Spetnione zostato réwniez kolejne wskazanie Sgdu drugiej instancji co do
zastosowania wyktadni rozszerzajgcej przy badaniu i ocenie tresci zastrzezen
patentowych, poniewaz Sad Apelacyjny, kierujgc sie tym wskazaniem, trafnie ocenit, ze
istote wynalazku powoda w sSwietle zastrzezen patentowych stanowi zastosowanie
kolumn osadczych do ktorych mocuje sie ciegna objete pierwszym zastrzezeniem
patentowym i te wtasnie cechy urzgdzenia swiadczg o tym jaki problem techniczny
rozwigzano wynalazkiem powoda. W konsekwencji Sad Apelacyjny zasadnie przyjat, ze
nie mozna uzna¢ w S$wietle rozszerzajgcej wyktadni zastrzezen patentowych, iz
urzgdzeniem réwnowaznym z urzgdzeniem powoda bedzie kazde urzgdzenie czy
pomieszczenie, w ktorym do jego scian zamontowano ciegna. Takie stanowisko Sgdu
Apelacyjnego swiadczy o tym, ze przy okreslaniu przedmiotowego zakresu patentu Sgd
ten zastosowat rozszerzajgcg wyktadnie przy okreslaniu zastrzezeh zawartych w opisie
patentowym.

Chybione okazaty sie rowniez zarzuty naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art.
285 § 1 k.p.c., poniewaz Sad Apelacyjny przeprowadzit w postepowaniu apelacyjnym
dowdd z uzupetniajgcej opinii biegtego, a zarzut skarzgcego uzasadniony wadliwg
oceng tej opinii przez Sad Apelacyjny nie uzasadnia zarzutéw naruszenia wskazanych w
skardze przepisow k.p.c., lecz stanowi niedopuszczalng w postepowaniu kasacyjnym, z
mocy art. 398° § 3 k.p.c., probe zakwestionowania dokonanej przez Sad oceny
dowoddw.

Nie mozna uzna¢ za $Swiadczgcy o wystgpieniu drugiej podstawy kasacyjnej
zarzutu naruszenia art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c.
uzasadnionego brakiem wskazania w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku przyczyn
oddalenia wniosku powoda o zakreslenie terminu do ustosunkowania sie do catej opinii
biegtego. Pomijajgc merytoryczng ocene zasadnosci tego zarzutu naruszenia
wskazanych wyzej przepisow procesowych, podnies¢ nalezy, ze skarzgcy nawet nie

twierdzi, aby zarzucone uchybienie tym przepisom przez Sgd odwotawczy mogto miec



istotny wptyw na wynik sprawy, a brak w skardze nawet proby wykazania wystgpienia tej
ostatniej przestanki wytgcza zaistnienie drugiej podstawy kasacyjnej wobec wymogow
wynikajacych z art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c.

W tym stanie rzeczy oceny zarzutow naruszenia prawa materialnego nalezato
dokonac¢ z uwzglednieniem stanu faktycznego bedgcego podstawg orzekania dla Sadu
drugiej instancji.

Zarzut naruszenia art. 57 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci
(fi. Dz. U. 1993 r. Nr 26, poz. 117), znajdujgcej w sprawie zastosowanie, nie okazat sie
uzasadniony.

Po pierwsze, skarzgcy nie wskazat, ktory konkretnie przepis sposrdod zawartych w
art. 57 ust. 1-4 wymienionej ustawy zostat naruszony. Po wtore, przepisy zawarte w
wymienionym artykule okreslajg jedynie katalog zgdan podmiotu, ktérego patent zostat
naruszony (ust. 1) oraz dodatkowych obowigzkéw naruszyciela patentu (ust. 2), a nadto
stanowig o uprawnieniach sgdu rozstrzygajgcego w sprawie o naruszenie patentu (ust.
4). Zastosowanie kazdego z tych przepiséw dopuszczalne jest po uprzednim ustaleniu,
ze doszio do naruszenia patentu, ktdére to naruszenie stanowi niezbedng przestanke
dokonania aktu ich subsumpcji. W sytuacji, w ktorej Sad Apelacyjny ustalit, Zze
»---urzgdzenie pozwanych nie wchodzi w opis patentowy urzgdzenia powoda...” i przyjat,
Ze nie sposob uznag, iz urzgdzenie pozwanych stanowi naruszenie patentu powoda, to
w tej sytuacji brak byto podstaw do zastosowania ktéregokolwiek z przepiséw objetych
art. 57 wymienionej ustawy. Tymczasem zarzut naruszenia tego przepisu skarzgcy
uzasadnit wadliwym przyjeciem przez Sad, ze nie zostat naruszony patent powoda, a
wiec opart ten zarzut na probie wykreowania odmiennego ustalenia od dokonanego w
zaskarzonym wyroku. Takie dziatanie skarzgcego nie moze odnieS¢ zamierzonego
skutku, poniewaz nie mozna skutecznie zarzucaC naruszenia prawa materialnego za
pomocg argumentacji opartej na kwestionowaniu ustalen przyjetych za podstawe
rozstrzygania i niezakwestionowanych skutecznie wramach drugiej podstawy
kasacyjne;j.

Z podobnych przyczyn nietrafne okazaty sie zarzuty naruszenia wymienionych w
skardze kasacyjnej przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zarzuty ich naruszenia opierajg sie na przyjeciu

pozbawionego podstaw zatozenia, ze urzgdzenie pozwanych, z ktérego ci ostatni



korzystajg, narusza prawa do patentu powoda. Wobec niezakwestionowanego
skutecznie przez powoda ustalenia braku podstaw do przyjecia, ze urzadzenie
pozwanych stanowi naruszenie patentu powoda, a ponadto wobec zaaprobowanych
przez Sad Apelacyjny ustalen Sadu | instancji, iz powdd nie wykazat by, pozwani
dopuscili sie czynu nieuczciwej konkurencji, ani by doszto do naruszenia utworu powoda
w zakresie wzornictwa przemystowego, zarzuty naruszenia wymienionych w skardze
przepisdbw obu powotanych ustaw poprzez ich niezastosowanie nalezato ocenic¢ jako
bezzasadne. Natomiast uzasadnienie skargi kasacyjnej pozbawione jest argumentacji
majgcej wskazywac na przejawy dokonania przez Sgd wadliwej wyktadni przepisow obu
powofanych ustaw, a zarzut naruszenia prawa materialnego w ostatnio wymienionej
postaci wymaga wykazania popetnienia przez Sgd bteddw przy interpretacji przepisow
prawa materialnego.

W tym stanie rzeczy Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji na podstawie art.
398™ k.p.c.



