Sygn. akt | CSK 1207/22

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2022 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Leszek Bosek

w sprawie z powoédztwa H. Ltd w A. (Nowa Zelandia)

przeciwko J. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

0 naruszenie patentu,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 listopada 2022 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu

z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt | AGa 362/19,

1. odmawia przyjecia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasgdza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej
kwote 840 ( osiemset czterdziesci 00/100) ztotych tytutem zwrotu

kosztow postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

H. Ltd. w A. w Nowej Zelandii wystgpit z powddztwem przeciwko J. sp. z 0.0.
w W. o zakazanie naruszania praw z patentu [...] i nakazanie zaniechania
dokonywania niedozwolonych dziatah poprzez zakazanie: wytwarzania, uzywania,
oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu w postaci bagaznika
dachowego pod nazwg ,,P.II", wykorzystujgcego technologie i cechy techniczne
chronione patentem [...]; nakazanie usuniecia z witryn internetowych, a w
szczegolnosci [...] oraz [...]1 wszelkich tresci stanowigcych: reklame, oferte
sprzedazy lub informacje techniczne produktu w postaci bagaznika dachowego
,,P.1I" oraz nakazanie zniszczenia produktow w postaci bagaznikéw ,,P.II". Ponadto

wniost o nakazanie podania do publicznej wiadomosci sentencji wyroku w czesci



zakazujgcej pozwanemu naruszen prawa wytgcznego przystugujgcego powodowi

na mocy ww. patentu, w sposob szczegotowo okreslony w pozwie.

Wyrokiem z 10 wrze$nia 2019 r. Sad Okregowy we Wroctawiu oddalit

powodztwo (pkt 1) i rozstrzygnat o kosztach procesu (pkt I1).

Wyrokiem z 31 lipca 2020 r. Sad Apelacyjny we Wroctawiu, po rozpoznaniu

apelacji powoda, oddalit apelacje (pkt |) oraz rozstrzygnat o kosztach postepowania

odwotawczego (pkt II).

Od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie skarge kasacyjng wywiodt

powodd, zaskarzajgc go w catosci. Wnoszgc o przyjecie skargi kasacyjnej do

rozpoznania na podstawie art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c., sformutowat nastepujgce

zagadnienia:

1.

czy w sprawach o naruszenie patentu postepowanie cywilne powinno zosta¢
zawieszone ze wzgledu na toczgce sie postepowanie administracyjne w
sprawie uniewaznienia patentu do momentu uzyskania prawomocnej decyz;ji
w postepowaniu administracyjnym, to jest rowniez na czas toczgcego sie
postepowania sgdowo- administracyjnego  majgcego za  przedmiot
ostateczng decyzje administracyjng, za czym przemawiajg wzgledy

celowosciowe i bezpieczenstwa obrotu prawnego;

czy wprowadzone nowelg Kodeksu Postepowania Cywilnego z 1 lipca 2020
r. obligatoryjne zawieszenie postepowania w sprawie naruszenia znaku
towarowego Ilub wzoru przemystowego do czasu prawomocnego
zakonczenia postepowania przed Urzedem Patentowym RP w przypadku,
gdy przed Urzedem Patentowym RP toczy sie sprawa o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia prawa powinno mie¢ odpowiednie zastosowanie
rébwniez do spraw dotyczgcych naruszen patentow, wzoréw uzytkowych

i topografii uktadéw scalonych;

w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 2, pojawia sie pytanie,
jakie sg przestanki materialno-prawne i procesowe do réznicowania prawa
wilasnosci przemystowej i uznanie, ze w sprawach znakéw towarowych
i wzorow przemystowych Kkonieczne jest zawieszenie postepowania

spornego do czasu prawomocnego zakonczenia  postepowania



administracyjnego, a w przypadku patentow, wzoréw uzytkowych i topografii
uktadow scalonych sgd moze wyrokowaé¢ na podstawie ostatecznej, ale

nieprawomocnej decyzji administracyjnej;

4, czy rozstrzygajgc o zawieszeniu postepowania na podstawie 177 § 1 pkt 3
k.p.c. w sprawach o naruszenie patentu, sgd powinien rozwazy¢ wzgledy
celowosci i bezpieczenstwa obrotu prawnego i zawiesiC postepowanie
cywilne do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania przed Urzedem

Patentowym RP niezaleznie od zasady trwatosci decyzji administracyjnych;

5. czy zasade szybkosci postepowania mozna traktowac, jako pierwszorzedng
zasade postepowania cywilnego, w sytuacji w ktérej oparcie rozstrzygniecia
na ostatecznej decyzji administracyjnej, ktéra moze zosta¢ wzruszona,
powoduje dla strony niemozliwe do odwrdcenia skutki prawne i zamyka

droge do sprawiedliwego i stusznego wyroku;

6. czy w przypadku odmowy zawieszenia postepowania o naruszenie patentu
Zz uwagi na toczgce sie postepowanie sgdowo-administracyjne dotyczgce
skargi na ostateczng decyzje administracyjng o uniewaznieniu patentu
stanowigcg podstawe rozstrzygniecia sadu, po uchyleniu tej decyzji w toku
postepowania sgdowo- administracyjnego po prawomocnym zakonczeniu
postepowania cywilnego, istnieje mozliwos$¢ wniesienia skargi 0 wznowienie

postepowania.

Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:

Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie objete podstawami kasacyjnymi, majgce znaczenie dla rozstrzygniecia
sprawy skarzgcego, a zarazem donioste dla systemu prawa i nowe — w znaczeniu
nierozwigzane dotgd w orzecznictwie. Powotanie sie przez skarzgcego na takie
zagadnienie wymaga jego sformutowania oraz szczegoétowego uzasadnienia
(por. postanowienia SN z: 28 listopada 2003 r., Il CK 324/03; 7 czerwca 2005 r.,
V CSK 3/05; 13 lipca 2007 r., Il CSK 180/07; 22 listopada 2007 r., | CSK 326/07;
26 wrzesnia 2005 r., [l PK 98/05; 10 stycznia 2019 r., | UK 503/17; 10 maja 2019 r.,
| CSK 627/18; 30 listopada 2020 r., IV CSK 363/20). Istotne zagadnienie prawne



musi mie¢ charakter rzeczywisty, generalny i abstrakcyjny (por. postanowienia SN
z: 16 wrzesnia 2002 r., | PKN 691/01; 11 wrzes$nia 2014 r., lll SK 22/11). Nie moze
by¢ jednoczesnie zagadnieniem pozornym, ktdrego wyjasnienie nie ma zadnego
znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy w ustalonym stanie faktycznym
(por. postanowienie SN z 26 wrzesnia 2005 r., || PK 98/05).

Skarzacy nie sformutowat Zadnego zagadnienia prawnego, ktére w swojej
treSci odpowiadatoby wymaganiom uksztalttowanym w orzecznictwie Sadu

Najwyzszego.

Formutujgc pierwsze i czwarte z przedstawionych zagadnien skarzgcy
pomingt, Zze nie sg to zagadnienia nowe, skoro zostaty juz rozstrzygniete
w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego (por. wyroki SN z: 9 stycznia 2008 r., Ill CSK
196/07; 9 wrzesnia 2015 r., lll PK 137/14; postanowienie SN z 25 maja 2007 r.,
| CSK 24/07). W uzasadnieniu wyroku z 9 stycznia 2008 r., Il CSK 196/07
Sad Najwyzszy szerzej wyjasnit, ze sgd cywilny jest zwigzany ostateczng decyzjg
w przedmiocie uniewaznienia rejestracji wzorow przemystowych, natomiast
whniesienie skargi do sgdu administracyjnego nie powoduje wstrzymania wykonania
tej decyzji. Skarzacy zdaje sie tez nie dostrzegac, ze zawieszenie postepowania na
podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny, zas uzasadnienie
zaskarzonego wyroku potwierdza, ze Sgd Apelacyjny szczegotowo odnidst sie do
zasady zwigzania sgdu cywilnego ostateczng decyzjg administracyjng i zasady

trwatosci decyzji administracyjnych.

Odnosnie do drugiego i trzeciego zagadnienia, za bezsporne trzeba uznac,
ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks postepowania cywilnego oraz niektoérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 288), w sprawach wszczetych i niezakonczonych w danej instancji lub przed
Sadem Najwyzszym do dnia wejscia w zycie ustawy, ktoére podlegatyby
rozpoznaniu w postepowaniu w sprawach wiasnosci intelektualnej, nie stosuje sie
przepisow o tym postepowaniu. Wiasciwy do rozpoznania takiej sprawy pozostaje

sad okreslony wedtug przepiséow dotychczasowych.

Takze pigte i szoste zagadnienie nie odpowiada ustawie z uwagi na to,

ze zagadnienia te majg charakter hipotetyczny i nie majg znaczenia dla



rozstrzygniecia sprawy. Jest oczywiste, Zze mozliwos¢ wniesienia skargi
0 wznowienie postepowania po prawomocnym zakonczeniu postepowania

cywilnego, nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy.

Majgc na uwadze powyzsze, na podstawie art. 398° § 2 k.p.c.,, Sad

Najwyzszy orzekt, jak w sentenciji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 3982%j art. 391
§ 1 k.p.c. oraz § 8 ust. 1 pkt 21 i § 10 ust. 4 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcéw
prawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 265).

[as]



