Wyrok z dnia 4 czerwca 1998 r.
[l RN 39/98

Nowe zastrzezenie patentowe wprowadzone w toku postepowania o
udzielenie patentu, nie podlega odrebnemu rozpoznaniu, lecz powinno by¢

uwzglednione w stanie faktycznym, stanowigcym podstawe rozstrzygniecia.

Przewodniczgcy SSN: Andrzej Wrdébel, Sedziowie SN: Jerzy Kwasniewski

(sprawozdawca), Andrzej Wasilewski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. sprawy z odwofania
P. R. — B. International Inc. — [...] z-ca A. G. od decyzji Urzedu Patentowego w W. z
dnia 26 listopada 1996 r. [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynala-
zek pt. ,Suszone mikrokulki z mikroorganizmow wytwarzane na obrotowej tarczy” na
skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu Patentowego RP [...] od decyzji Komi-

sji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym z dnia 13 pazdziernika 1997 r. [...]

uchylit zaskarzong decyzje Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patento-
wym RP oraz poprzedzajgcy jg decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 26 listopada
1996 r. [...] i przekazat sprawe Urzedowi Patentowemu RP do ponownego rozpozna-

nia.

Uzasadnienie

W sprawie ze zgtoszenia patentowego [...] firmy P. H. — B. International Inc.
[...] dotyczacego wynalazku pt. ,Suszone mikrokulki z mikroorganizmow wytwarzane
na obrotowej tarczy” Urzad Patentowy RP w dniu 26 listopada 1996 r. wydat dwie
odrebne decyzje. W pierwszej z nich - powotujgc jako podstawe art. 105 § 2 KPA -
umorzyt postepowanie w czesci dotyczacej zastrzezenia 20 przedstawionego przez
zgtaszajgcego; ,w poprawionej wersji zgtoszenia miedzynarodowego”, wobec nie
nadestania ttumaczenia tego zastrzezenia w momencie przystgpienia do fazy krajo-

wej. W drugiej decyzji Urzgd Patentowy odmowit udzielenia patentu dokonujgc me-



rytorycznej oceny zgtoszenia z pominieciem, jak to wynika z uzasadnienia tej decyzji,
rozpatrzenia zastrzezenia 20, o ktorym mowa w pierwszej z tych decyzji.

Odwotanie od wyzej wymienionych decyzji Urzedu Patentowego Komisja Od-
wotawcza przy Urzedzie Patentowym RP rozpoznata w dniu 13 pazdziernika 1997 r.
w dwu odrebnych postepowaniach. W sprawie oznaczonej nr Odw. 1122/97 orzekta
o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiajgcej udzielenia przedmiotowego patentu w
zakresie zgtoszenia obejmujgcego zastrzezenia 1-19. Natomiast w sprawie ozna-
czonej nr Odw. 1123/97 orzekta o uchyleniu zaskarzonej decyzji umarzajgcej poste-
powanie w zakresie zastrzezenia 20. W pierwszej z tych decyzji Komisja Odwotaw-
cza podzielita merytoryczng ocene co do braku wymaganej cechy nieoczywistosci
zgtoszonego wynalazku w jego zakresie okreslonym zastrzezeniami od 1 do 19. W
drugiej zas z tych decyzji Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze decyzja umarzajgca
postepowanie jest przedwczesna. Urzad Patentowy - zdaniem Komisji Odwotawczej
- nie miat podstaw do uznania, ze zachodzi bezprzedmiotowos¢ postepowania, powi-
nien przeprowadzi¢ merytoryczng ocene wobec tego, ze zgtoszenie patentowe z
uwzglednieniem zastrzezenia 20 przyjgt Europejski Urzad Patentowy i stwierdzit w
jego kontekscie nieoczywistos¢ rozwigzania.

Prezes Urzedu Patentowego wnidst rewizje nadzwyczajng od tej z dwu wy-
mienionych wyzej decyzji Komisji Odwotawczej z dnia 13 pazdziernika 1997 r., ktéra
utrzymata w mocy odmowe udzielenia patentu na wynalazek p.t. , Suszone mikro-
kulki z mikroorganizmdéw wytworzone na obrotowej tarczy”. Zdaniem Prezesa Urzedu
Patentowego decyzja ta (oraz poprzedzajgca jg decyzja Urzedu Patentowego) razg-
Co naruszajg art. 10 ustawy o wynalazczosci oraz art. 7 i art. 10 § 1 KPA. W uzasad-
nieniu rewizji nadzwyczajnej wyrazony zostat poglad, ze decyzja rozstrzygajgca o
odmowie udzielenia patentu pozostaje w sprzecznosci z decyzjg dotyczgcg prowa-
dzenia dalszego postepowania w okreslonym zakresie tego samego zgtoszenia. Ta
ostatnia decyzja miata charakter prejudycjalny w sprawie, gdyz postepowanie co do
jednego zastrzezenia jest w zasadzie bezprzedmiotowe. Stwierdzenie oczywistosci
rozwigzania, bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii zastrzezenia 20, moggce mie¢
istotne znaczenie dla sprawy, stanowi naruszenie obowigzku Urzedu Patentowego
wszechstronnego wyjasnienia stanu sprawy, co pozbawito strony mozliwosci wypo-
wiedzenia sie w kazdym stadium postepowania. Wniosek rewizji nadzwyczajnej do-

tyczyt uchylenia zaskarzonej decyzji Komisji Odwotawczej oraz poprzedzajgcej jg



decyzji Urzedu Patentowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Urzedowi Patentowemu RP.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zastrzezenie nr 20 zostato wprowadzone do postepowania w sprawie wyna-
lazku pt. ,Suszone mikrokulki z mikroorganizmow wytworzone na obrotowej tarczy”
jako istotny element rozpatrywanego w tej sprawie zgtoszenia patentowego. Wpro-
wadzenie zmian do zgtoszenia wynalazku w toku postepowania jest dopuszczalne az
do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu z uwzglednieniem pozos-
tatych warunkoéw okreslonych w art. 30 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wy-
nalazczosci (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117). W zwigzku z tym brak
jest podstaw do tego, azeby zastrzezenie wniesione do rozpatrywanej sprawy przez
zgtaszajgcego wynalazek zostato poddane ocenie w oderwaniu od sprawy, do ktérej
nalezy. Zastrzezenie takie z pewnoscig nie tworzy odrebnej sprawy ale wraz z innymi
elementami stanowi - jezeli zachowuje warunki z powotanego wyzej przepisu -
podstawe rozpatrywania zgtoszenia oraz rozstrzygniecia.

Z wymienionej na wstepie decyzji Komisji Odwotawczej nr Odw 1123/97 wyni-
ka, ze Urzad Patentowy bezpodstawnie umorzyt postepowanie w sprawie w zakresie
przedmiotowego zastrzezenia nr 20 i, ze sprawa w tym zakresie ma by¢ nadal roz-
poznawana. Jezeli tak, to oznacza, ze decyzja rozstrzygajgca w sprawie zgtoszenia
rozpatrywanego wynalazku moze zapas¢ z uwzglednieniem merytorycznej oceny
stanu zgtoszenia po jego uzupetnieniu przedmiotowym zastrzezeniem. Zaskarzona
rewizjg nadzwyczajng decyzja Komisji Odwotawczej rozrywa przedstawiong jednosé
postepowania w sprawie wynalazku pt.: ,Suszone mikrokulki z mikroorganizmow
wytwarzane na obrotowej tarczy” i w konsekwencji prowadzi do tego, ze z jednej
strony wydana zostata decyzja ostateczna w sprawie bez rozpatrzenia jej aktualnego
stanu faktycznego w zakresie zgtoszenia, a z drugiej strony zastrzezenie nr 20 uzys-
kato niemozliwy do procesowego rozwiniecia samoistny byt procesowy. Taka sytua-
cja jest wyraznie sprzeczna z przepisami prawa powotanymi w rewizji nadzwyczajne;j
a przede wszystkim z istotg decyzji ostatecznej w sprawie zgtoszenia wynalazku,
ktora w zadnym razie (art. 104 § 2 KPA w zwigzku z zasadami postepowania, 0

ktorym mowa w rewizji nadzwyczajnej) nie powinna by¢ wydana na podstawie tylko



czesci materiatdw zgtoszenia z pozostawieniem pozostatych do dalszego rozpozna-
wania pomimo zakonczenia sprawy.

Z powyzszych przyczyn Sgd Najwyzszy uznat podstawy rewizji nadzwyczajne;j
za usprawiedliwione i orzekt jak w sentencji stosownie do art. 393" § 1 KPC zasto-
sowanemu odpowiednio (art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu

postepowania cywilnego.... Dz. U. Nr 43, poz. 189).




