Sygn. akt V CSK 431/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 wrzesnia 2013 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Anna Koztowska
SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powoédztwa Fabryki Maszyn Gorniczych "P." S.A.

przeciwko Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

o ochrone prawa z patentu,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 wrzesnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]
z dnia 23 maja 2012 r.,

1. odrzuca skarge kasacyjna;

2. nie obcigza powdédki kosztami postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Fabryka Maszyn Goérniczych ,P.” S. A. w P. w domagata sie nakazania
Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. zaniechania korzystania z wynalazku pt.
.ztacze szynowe kolei podwieszonej oraz szyna jezdna kolei podwieszonej”,
chronionego patentem nr 192513, w sposob zarobkowy lub zawodowy bez zgody

powodki.

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. nakazat pozwanej
zaniechania korzystania z wynalazku, pt. ,ztgcze szynowe kolei podwieszonej oraz
szyna jezdna kolei podwieszonej”, chronionego patentem nr [...], udzielonym przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanym na rzecz powodKi
Fabryki Maszyn Gorniczych ,P.” S. A. w sposob zarobkowy lub zawodowy, bez
zgody powodki przez wytwarzanie, uzywanie, oferowanie, montaz, wprowadzanie
do obrotu oraz stosowanie sposobu bedgcego przedmiotem wynalazku, jak rowniez
uzywania, oferowania, montazu, wprowadzaniu do obrotu produktéw otrzymanych
bezposrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oddalit
powodztwo w pozostatej czesci, zobowigzat pozwang do podania wyroku do
publicznej wiadomosci przez zamieszczenie tresci punktu 1 wyroku w czasopismie
»1rybuna Goérnicza” w czwartkowym wydaniu, na jednej ze stron, gdzie ukazujg sie
informacje o przetargach w rozmiarze czcionki minimum 12 punktéw w terminie
14 dni od uprawomocnienia sie wyroku oraz zasgdzit od pozwanej na rzecz

powddki 1.217 zt tytutem kosztéw postepowania.

Sad Okregowy ustalit, ze dnia 9 czerwca 1999 r. powddka wniosta do
Urzedu Patentowego podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt. ,ztgcze
szynowe kolei podwieszonej oraz szyna jezdna kolei podwieszonej”’, a dnia
8 listopada 2008 r. zostat jej udzielony patent nr 192513. Decyzjg Prezesa
Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny
wykonywany przez powodke do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych.
Pozwana dnia 6 marca 2006 r. wraz ze spétkg D. sp. z 0.0. zawarta umowe
konsorcjum, ktorej celem byto wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdwienia w

przetargu nieograniczonym na zakup elementéw trasy kolejki podwieszanej z



napedem spalinowym dla Kopalni Wegla Kamiennego "B." S.A. w 2006 r.
Uczestnicy konsorcjum zobowigzali sie m.in. do wspodlnego przygotowania i
ztozenia oferty. Dnia 29 marca 2007 r. pozwana zawarta ze spotkg D. kolejng
umowe konsorcjum w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w
przetargu nieograniczonym na dostawy elementow tras kolejek podwieszanych do
oddziatu Kompanii Weglowej S.A. w 2007 r. Powdédka wezwata pozwang do
zawarcia ugody, do czego jednak nie doszto. Przed Sgdem Okregowym toczyta sie
sprawa z powoddztwa powodki w niniejszej sprawie przeciwko D. Sp. z 0.0. 0
ochrone prawa z patentu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ktéra zakonczyta sie
zawarciem ugody sgdowej i umorzeniem postepowania. D. Sp. z 0. 0. w R. M. w
szczegolnosci przyznata, ze naruszyta patent powodki nr 192513 w latach od 2004
r. do dnia zawarcia ugody - dnia 21 czerwca 2011 r. i zobowigzata sie do

nienaruszania prawa z patentu powddki nr 192513.

Sad Okregowy jako bezsporne uznat posiadanie przez powddke od
9 czerwca 1999 r. prawa ochronnego na wynalazek i brak udzielenia przez
powddke licencji na uzywanie chronionego wynalazku. Uznat roszczenie powddki
za czesciowo uzasadnione wedtug art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
ze zm.: dalej: "p.w.p."). Roszczenie powddki o zaniechanie naruszenia przez
eksportowanie i importowanie produktu zostato oddalone. Oddalono tez w czesci
zgdanie dotyczgce publikacji wyroku w catosci, uznajgc, ze wnioskowany przez
powodke sposbdb publikacii jest dla pozwanej zbyt dolegliwy, zwtaszcza w zakresie

rozmiaru ogtoszenia i czcionkKi.
Pozwana wniosta apelacje od wyroku Sgdu Okregowego.

Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 23 maja 2012 r. zmienit zaskarzony wyrok w
ten sposéb, ze oddalit powddztwo i zasgdzit od powddki na rzecz pozwanej 857 z
tytutem zwrotu kosztéw postepowania oraz zasgdzit od powddki na rzecz pozwane;j
1.230 zt tytutem zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego. Uznat, Ze ustalony przez
Sad Okregowy stan faktyczny w sprawie jest prawidtowy. Sgd Apelacyjny podzielit
poglad Sadu Okregowego, ze z roszczeniem o0 zaniechanie mozna wystgpi¢, gdy
stan naruszenia trwa lub gdy wprawdzie stan taki ustat, ale istnieje mozliwos¢

ponownego podjecia dziatan naruszycielskich. Inaczej natomiast niz Sgd Okregowy



przyjat, ze powddka nie wykazata trwania stanu naruszenia jej praw przez
pozwang, ponadto za$ nawet nie twierdzita, by zachodzita obawa ponownego
sktadania w przysztoSci przez pozwang ofert naruszajgcych jej prawa. W chwili
obecnej pozwana nie narusza praw wtasnosci przemystowej pozwanej i nie

wykazano, by w przysztosci takie prawa mogty by¢ przez nig naruszone.

Powddka wniosta skarge kasacyjng, w ktérej zaskarzyta wyrok Sgdu Apelacyjnego
w catosci, zarzucajgc naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 287 ust. 1
p.w.p. przez jego btedng wykfadnie polegajgca na uznaniu, ze do skutecznosci
roszczenia uprawnionego z patentu o zaniechanie naruszania patentu nie jest
wystarczajgce wykazanie przez niego faktu naruszenia patentu przez pozwang,
a dodatkowo jest konieczne wykazanie "trwania stanu naruszenia" lub wykazanie,

"by w przysztosci takie prawa mogty by¢ przez pozwang naruszone".

Na rozprawie dnia 6 wrzesnia 2013 r. petnomocnik pozwanej zarzucit,
ze powodka w skardze kasacyjnej nie oznaczyta wartosci przedmiotu zaskarzenia.
Sad Najwyzszy postanowit odroczy¢é rozpoznanie sprawy do dnia 18 wrzes$nia
2013 r., wzywajgc powddke do oznaczenia w terminie 7 dni wartosci przedmiotu
zaskarzenia. Na rozprawie dnia 18 wrzesnia 2013 r. petnomocnik powodki oznaczyt

wartos¢ przedmiotu zaskarzenia na kwote 1 zt.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 3982 § 1 k.p.c., skarga kasacyjna jest niedopuszczalna
w sprawach o prawa majgtkowe, w ktérych wartos¢ przedmiotu zaskarzenia jest
nizsza niz piecdziesiagt tysiecy ztotych. Rozwazenia w zwigzku z tym wymaga, czy

niniejsza sprawa jest sprawg o prawa niemajgtkowe, czy majatkowe.

W art. 287 ust. 1 p.w.p. zostaty okreslone trzy roszczenia z tytutu naruszenia
patentu: o zaniechanie naruszania patentu, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci i o naprawienie wyrzgdzonej szkody. Wedtug art. 289 ust. 1 p.w.p.,
roszczenia z tytutu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem 3 lat. Jak
wiadomo, przedawnieniu ulegajg wyfgcznie roszczenia majgtkowe (art. 117 § 1 k.c.).
Réwniez roszczenie o zaniechanie naruszania patentu zostato zatem w ustawie

uregulowane jako roszczenie majgtkowe.



Z przedstawionych powodéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398° § 3
k.p.c. orzekt, jak w sentencji, odrzucajgc skarge kasacyjng jako niedopuszczalng ze

wzgledu na okreslong przez powddke wartos¢ przedmiotu zaskarzenia.

es



