Sygn. akt V CSK 174/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Wojciech Katner
SSN Marta Romanska

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powddztwa H. Inc. w P. (Stany Zjednoczone Ameryki)
przeciwko B. S.A. w B.

0 zaniechanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 grudnia 2017 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 pazdziernika 2016 r., sygn. akt | ACa (...),

1) uchyla zaskarzony wyrok w punkcie pierwszym w czesci
oddalajacej apelacje powoda dotyczaca roszczenia o podaniu do
publicznej wiadomosci (art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wilasnosci przemystowej, jedn. tekst: Dz. U. z 2017
r. poz. 776) oraz w punkcie drugim orzekajagcym o kosztach
postepowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazuje sprawe
Sadowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i
rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego

dotyczacych tego roszczenia,



2) oddala skarge kasacyjng w pozostalej czesci i zasgdza od
powoda na rzecz pozwanego kwote 8260 zt (osiem tysiecy
dwiescie szescdziesigt) tytutem kosztow postepowania
kasacyjnego dotyczacych roszczen o zakazanie naruszen i

wydanie korzysci.

UZASADNIENIE

Sad Apelacyjny w (...) wyrokiem z dnia 19 pazdziernika 2016 r. oddalit
apelacje powoda H. Inc. w P. od wyroku Sgdu Okregowego w W. z dnia 1 kwietnia
2016 r. oddalajgcego skierowane przeciwko B. S.A. w B. roszczenie publikacyjne,
roszczenie o zaniechanie naruszeh oraz o wydanie bezpodstawnie uzyskanych

korzysci ponad kwote 60524,24 zt.

Sad ustalit, ze powodowi przystugujg patenty oraz, ze pozwany je naruszyt
oferujgc, wprowadzajgc do obrotu oraz importujgc dla tych celéw kartridze B. i B., w
ktorych zastosowano rozwigzania techniczne wedtug zastrzezen patentowych.
Kartridze B. i B., ktére naruszaly patenty zostaty zakupione przez pozwanego w
latach 2010 - 2011 od firmy M. Co., LTD w liczbie 28000 sztuk. Pozwany
wprowadzit te kartridze do obrotu i z ich sprzedazy uzyskat w latach 2010 - 2011

bezpodstawnie korzysci w zasgdzonej kwocie 60524,24 zt.
Pozwany od 2012 r. zaprzestat sprzedazy produktdw naruszajgcych patenty.

Sad Apelacyjny podzielit poglad Sadu Okregowego, ze skoro w chwili
zamknigcia rozprawy stan naruszen ustat i nie istnieje niebezpieczenstwo ich
dokonania w przysziosci, to nie ma podstaw do uwzglednienia roszczenia
zakazowego przewidzianego w art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo witasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 776,
dalej: ,PrWt.Przem.”), jak i roszczenia publikacyjnego przewidzianego w art. 287

ust. 2 tej ustawy.

Skarga kasacyjna powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w czesci
oddalajacej jego apelacje - oparta na obu podstawach z art. 398° k.p.c. - zawiera

zarzut naruszenia art. 287 ust. 1 i 2 Prawa wlasnosci przemystowej, art. 6 k.c.,



atakze art. 378 § 1,387 §1iart. 328§ 2w zw. zart. 391 § 1 zd. 1 k.p.c., 98 § 1
k.p.c., i zmierza do uchylenia tego wyroku w zaskarzonym zakresie i uwzglednienia

dochodzonych roszczen, bgdz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istota zarzutéw naruszenia art. 287 ust. 1 Pr.WiPrzem. w zakresie
roszczenia zakazowego sprowadza sie do twierdzenia, ze Sgd Apelacyjny btednie
przyjat, iz przestankg tego roszczenia jest istnienie stanu naruszenia lub zagrozenia

naruszenia w momencie zamknigcia rozprawy (orzekania).

Przepis art. 287 Pr.Wt.Przem., ktérego naruszenie zarzuca skarzgcy, zostat
gruntownie zmodyfikowany ustawg z dnia 9 maja 2007 r. 0 zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 99,
poz. 662). Nowelizacja ta wynikata z koniecznosci dostosowania prawa polskiego
do wymogow dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej (Dz. Urz.
UE L 195 z 02.06.2004, s. 16), w ktdrej przewidziano szczegolng regulacje sSrodkow
prawnych oraz kwestii procesowych w odniesieniu do naruszen praw wtasnosci
intelektualnej. Dostosowanie prawa krajowego do wymogoéw dyrektywy
2004/48/WE zmierzato do ustalenia réwnorzednego poziomu ochrony praw

wiasnosci intelektualnej w UE.

Roszczenie o zaniechanie naruszenia przewidziane w art. 287 ust. 1
PrWtPrzem. ma charakter obronny i zmierza do przerwania zachowan
bezprawnych, ktére wkraczajg w sfere wytgcznosci prawa. Celem tego roszczenia
jest uzyskanie zakazu korzystania z przedmiotéw prawa w okreslony sposob,

zatem sSwiadczenie dtuznika ma tu polegac na zaniechaniu.

Roszczenie o0 =zaniechanie jest najczesciej stosowanym w praktyce
roszczeniem, w sytuacji gdy naruszenie juz nastgpito i istnieje niebezpieczenstwo
jego kontynuacji albo gdy co prawda jeszcze nie doszto do naruszenia, ale
zachodzi bezposrednie niebezpieczenstwo jego dokonania. Przy czym w przypadku
zagrozenia naruszeniem samodzielng podstawe zaniechania odpowiednich dziatan

stanowi art. 285 Pr.W1t.Przem.



W przypadku juz dokonanego naruszenia zaniechanie niedozwolonych
dziatan na przysztos¢ powinno by¢ oceniane wedtug stanu rzeczy istniejgcego
w chwili zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Zatem jesli stan naruszenia ustat
i nie istnieje niebezpieczenstwo dokonania naruszen w przysztosci lub tez w czasie
trwania postepowania prawo wygasto, nie ma podstaw do uwzglednienia
roszczenia zakazowego. Przeto wychodzgc z tego zatozenia Sad Apelacyjny,
wbrew odmiennemu stanowisku skarzgcego, nie dopuscit sie obrazy art. 287 ust. 1

Pr.Wt.Przem. oddalajgc roszczenie o zaniechanie.

Sad Najwyzszy zauwaza, ze w doktrynie wyrazany jest takze poglad,
zgodnie z ktorym roszczenie o zaniechanie przystuguje bez wzgledu na to, czy w
chwili wniesienia pozwu (lub w chwili zamkniecia rozprawy) stan naruszenia
jeszcze trwa, gdyz nawet w razie zaprzestania aktéw naruszania powod moze byc¢
zainteresowany uzyskaniem korzystnego wyroku. Wyrok taki miatby dla niego
znaczenie, gdyby w przysztosci pozwany dopuscit sie naruszenia. Z poglagdem tym
mozna sie zgodzi¢, jednak z zaznaczeniem, ze w konkretnym stanie sprawy w
chwili zamkniecia rozprawy istnieje niebezpieczenstwo naruszen w przysziosci. W
sprawie zas nie ustalono, ze istniejg hipotetyczne mozliwosci podjecia przez

pozwanego uprzednich dziatan naruszycielskich.

Istota zarzutow dotyczgcych naruszenia art. 287 ust. 1 Pr.WtPrzem. W
odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci
sprowadza sie do twierdzenia, ze btednie Sad Apelacyjny uznat, iz wysokosc
przychodéw podlega pomniejszeniu o koszty ich uzyskania. Skarzgcy przeto

utozsamia uzyskane korzysci z przychodem.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
wbrew odmiennemu pogladowi skarzgcego, nie jest przychod ale co do zasady
zysk, ktéry zostat osiggniety przez naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia
patentu. Przychéd ma znaczenie o tyle, ze stanowi punkt wyj$cia do ustalenia
wielkosci bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci. Przychéd
podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania. Wielkosci te
muszg nadto pozostawac¢ w zwigzku przyczynowym z naruszeniem patentu. O ile

zatem, zgodnie z ogolnymi regutami rozktadu ciezaru dowodu, obowigzkiem



powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okolicznosci
zmniejszajgcych to zgdanie obcigza strone pozwang. Przy czym zasadnie Sad
Apelacyjny uznat, ze ze wzgledu na niepewnos¢ co do rozmiardw rzeczywistej
szkody utozsamianej z zyskiem Sad Okregowy miat podstawy do wykorzystania art.
322 k.p.c. zasgdzajgc kwote 60524,24 zt. Stanowisko to pozostaje w zgodzie z art.
287 ust. 1 Pr.Wt.Przem., jak i art. 13 dyrektywy 2004/48/WE.

Odnosnie do zarzutu naruszenia art. 287 ust. 2 Pr.Wt.Przem. niepodobna
byto pomingé, a co uszio uwagi Sadu Apelacyjnego, Zze wskutek oddalenia
roszczenia o zaniechanie okreslonych dziatah wobec ustania stanu naruszenia i nie
istnienia niebezpieczenstwa dokonania naruszen w przysziosci skarzgcy moze
miec¢ interes prawny w ustaleniu, ze naruszenie miato miejsce, i w zwigzku z tym
zgdac¢ orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji 0 orzeczeniu w sposob i w zakresie okreslonym przez sad
(art. 287 ust. 2 Pr.WitPrzem.). Informacja o dokonanym naruszeniu moze miec
bowiem istotne znaczenie dla dobrego imienia skarzgcego, ktéry bez takiej
informacji mogtby byC¢ traktowany jako podmiot bezpodstawnie wnoszgcy

powodztwa.
Co sie zas tyczy tresci informacji, to Sad, dziatajgc na wniosek
uprawnionego, okresla jaka czesC orzeczenia lub jakiej treéci informacja o

orzeczeniu ma by¢ podana do publicznej wiadomosci. Informacja podawana do

publicznej wiadomosci musi pozostawac w scistym zwigzku z orzeczeniem.

Z tych przyczyn Sgd Najwyzszy orzekt, jak w wyroku.

aj

r.g.



