Sygn. akt vV CZ 15/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Jan Gérowski (przewodniczagcy)
SSN Mirostaw Baczyk

SSA Barbara Lewandowska (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa M.K.

przeciwko A.K.

0 zaptate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w |zbie Cywilnej w dniu 2 marca 2017 r.,

zazalenia pozwanego na wyrok Sgdu Apelacyjnego w [...]
z dnia 27 czerwca 2016 r., sygn. akt V ACa .../16,

oddala zazalenie.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. Sgd Apelacyjny w [...], po ponownym
rozpoznaniu sprawy, uchylit zaskarzony wyrok Sgdu Okregowego w [...] z dnia 5
lutego 2014 r. do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach

postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Uchylonym wyrokiem Sad Okregowy w [...] oddalit powddztwo M.K.
przeciwko pozwanemu A.K. o zaptate kwoty 830.121,14 zt z ustawowymi odsetkami
od dnia 1 stycznia 2012 r. z tytutu wydania czesci naleznej powoddce korzysci
uzyskanych przez pozwanego w zwigzku z korzystaniem z wynalazku, ktorego
wspottworcami sg strony wraz z K. R. U podstaw tego rozstrzygniecia legt poglad
Sadu pierwszej instancji o przedwczesnosci powyzszego roszczenia z uwagi na
niezakonczenie postepowania przed Urzedem Patentowym RP, wszczetego
w 2001 roku na skutek wspolnego wniosku stron i K.R. o uzyskanie patentu na
wynalazek pt. ,Sposdb produkcji sera cukierniczego oraz $rodka do jego
stabilizacji”. W dniu 5 listopada 2007 r. postepowanie w sprawie tego zgtoszenia
patentowego zostato zawieszone na skutek smierci K.R. i wobec nieustalenia jego

nastepcow prawnych.

Oddalajgc powddztwo, Sad Okregowy stwierdzit, ze dochodzone przez
powodke roszczenie powstanie dopiero z chwilg uzyskania patentu, a obecnie jest
ono przedwczesne. Na skutek skargi kasacyjnej powoddki od wyroku Sagdu
Apelacyjnego w [...] oddalajgcego jej apelacje od przedstawionego wyroku Sadu
Okregowego w [...], Sad Najwyzszy uchylit wyrok Sadu drugiej instancji i przekazat

sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu.

W uzasadnieniu wyroku Sgd Najwyzszy przedstawit wyktadnie przepisu
art.45 ust.2 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczoéci (tekst jedn.:
Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm. - dalej: pr. wyn.), majgcego zastosowanie
w przedmiotowej sprawie z uwagi na tres¢ art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410

ze zm.), wskazujgc, ze prawo do wynalazku istnieje juz przed jego opatentowaniem



i ze wspottworcy sg uprawnieni do wykorzystywania wynalazku od chwili jego
powstania, a nastepstwem uzyskania z tego tytutu korzysci przez jednego z nich
jest powinnos¢ rozliczenia sie z niej z pozostatymi wspoéttwdércami. Sgd Najwyzszy
stwierdzit, ze powyzsze uprawnienie, w Swietle art. 45 ust. 2 pr. wyn. nie jest
ograniczone ani patentem, ani prawem do patentu, gdyz rozliczenie to dotyczy
wynalazku jako istniejgcego juz wyrazu mysli twoérczej. Wyrazit nadto poglad,
ze te same zasady zarzadu i eksploatacji wynalazku majg zastosowanie tak przed

jego opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego patentu.

Majgc na uwadze powyzsze stanowisko Sgdu Najwyzszego, zgodnie
z ktérym uprawnienie przewidziane w art. 45 ust. 2 pr. wyn. nie jest powigzane
wytgcznie z opatentowaniem wynalazku, a decyzja organu patentowego nie
determinuje powstania roszczenia, Sgd Apelacyjny stwierdzit, Ze dotychczasowe
postepowanie i poczynione w sprawie ustalenia faktyczne nie dajg podstawy do
merytorycznego rozstrzygniecia sporu. Z uwagi na przyjety poglad prawny
0 przedwczesnosci powddztwa Sad Okregowy nie przeprowadzit bowiem
wnioskowanego postepowania dowodowego ani nie dokonat ustalen na
okolicznosci zwigzane z wynalazkiem, wykorzystywaniem przez pozwanego
zgtoszonego do opatentowania rozwigzania technicznego, osiggnietych w zwigzku
z tym korzy$ci i ich wysokosci. Prawidtowe rozstrzygniecie sporu wymagato zatem
uzupetnienia postepowania dowodowego w kierunku wnioskowanym i ustalenia
podstawy faktycznej roszczenia z art. 45 ust. 2 pr. wyn., co - zdaniem Sadu
Apelacyjnego - uzasadnia ocene, ze na skutek przyjecia przez Sad pierwszej
instancji wadliwej oceny prawnej dochodzonego roszczenia i uznania o
za przedwczesne z uwagi na brak decyzji organu patentowego, nie zostata
rozpoznana istota sporu w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. W tym stanie rzeczy Sad
Apelacyjny uznat za konieczne uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie

sprawy do ponownego rozpoznani Sgdowi pierwszej instancji.

W zazaleniu od przedstawionego postanowienia pozwany zarzucit
naruszenie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. poprzez uchylenie wyroku
Sadu | instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania w oparciu
0 zarzucone temu Sgdowi nierozpoznanie istoty sprawy, pomimo niezgtoszenia

takiego zarzutu w apelacji powodki, btedne zastosowanie art. 386 § 4 k.p.c. przy



braku spetnienia przestanki nierozpoznania istoty sprawy, a takze naruszenie art.
386 § 4 kp.c. w zw. z art. 177 § 1 ust. 3 k.p.c. poprzez uchylenie wyroku
Sadu linstancji do ponownego rozpoznania, pomimo powinnosci zawieszenia
postepowania w zwigzku z brakiem wydania przez Urzgd Patentowy RP decyz;ji
0 udzieleniu prawa z patentu - do czasu wydania decyzji w przedmiocie zgtoszenia

patentowego.

Pozwany wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy
Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz o zasgdzenie od
powodki na rzecz pozwanego kosztow  postepowania  zazaleniowego.
Powodka w odpowiedzi na zazalenie wnosita o jego oddalenie i o zasgdzenie od

pozwanedo na jej rzecz kosztdéw zastepstwa procesowego.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1
k.p.c., ktore - wedtug pozwanego - miatoby wynikaé z uchylenia przez Sad
Apelacyjny wyroku Sagdu | instancji i skierowania sprawy do ponownego
rozpoznania przy przyjeciu nierozpoznania istoty sprawy w sytuacji, w ktorej
zarzutu takiego nie formutowata powoddka w swojej apelacji. Wbrew stanowisku
zazalenia Sad Il instancji nie jest zwigzany zarzutami ani wnioskami apelacji,
a jedynie okreslonymi w art. 378 § 1 k.p.c. granicami srodka odwotawczego, poza
ktére Sad ten nie moze wykroczyé. Nakaz dziatania w granicach zaskarzenia
oznacza niemoznos¢ rozstrzygania przez sgd odwotawczy o jakiejkolwiek czesci
zaskarzonego orzeczenia, ktéra nie byta objeta zaskarzeniem, czyli takiej,

co do ktérej sam skarzacy nie wyrazit woli poddania jej kontroli instancyjne;.

O ile granice zaskarzenia rzeczywiscie wigzg sad Il instancji, o tyle wnioski
apelacji stanowig jedynie postulowany przez strone, lecz niewigzacy dla
sgdu procesowy sposob rozstrzygniecia, ktdére musi miesci¢ sie w przedmiotowych,
a co do zasady (o ile nie zachodzg przestanki z art. 378 § 2 k.p.c.)
takze i podmiotowych granicach zaskarzenia. Przepisy k.p.c. nie formutujg
wymogu rozpoznawania sprawy przez sgd odwotawczy w granicach zarzutow
podniesionych przez skarzgcego. Nie wigzg one ani skarzgcego, ktéry moze je
modyfikowa¢ w postepowaniu apelacyjnym, ani sadu Il instancji; nie



okreslajg granic apelacji, a jedynie wskazujg na oczekiwany kierunek kontroli sgdu
odwotawczego (v. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 13 kwietnia 2000 r.,
[l CKN 812/98 - OSNC 2000, nr 10, poz. 193). Zarzuty apelacji stanowig w istocie
uzasadnienie jej wnioskow, przedstawione sgdowi do rozstrzygniecia w granicach
apelacji. W petni aktualne pozostaje w tym zakresie stanowisko Sagdu Najwyzszego
przyjete w uchwale skfadu siedmiu sedziéw - zasadzie prawnej z dnia 31 stycznia
2008 r. (Il CZP 49/07 - OSNC 2008, nr 6, poz. 55), ze sad Il instancji -
rozpoznajgcy sprawe na skutek apelacji - nie jest zwigzany przedstawionymi w niej
zarzutami dotyczgcymi naruszenia prawa materialnego, natomiast wigzg go zarzuty
dotyczgce naruszenia prawa procesowego; W granicach zaskarzenia bierze jednak

z urzedu pod uwage niewaznos¢ postepowania.

Nie mozna podzieli¢ zarzutu naruszenia przez Sad Apelacyjny przepisow
art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez to, ze uchylit zaskarzony
wyrok Sagdu | instancji zamiast zawiesi¢ postepowanie do czasu wydania
przez Urzgd Patentowy RP decyzji rozstrzygajgcej wspodlne zgtoszenie stron
i niezyjgcego K.R. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek, ktorego
wykorzystywanie przez pozwanego bez udziatu wspottworcow powddka
wskazata jako zrodto powstania jej roszczenia w niniejszym sporze. Przewidziana
w art. 394 § 1* k.p.c. kognicja Sadu Najwyzszego w zakresie kontroli orzeczen
kasatoryjnych sgdu Il instancji ma charakter formalny i ograniczona jest do badania,
czy w sprawie istniaty przestanki do uchylenia rozstrzygniecia sadu | instancji,
przewidziane w art. 386 § 4 k.p.c. (v. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia
28 pazdziernika 2016 r., | CZ 64/16, LEX nr 2162802). Przepis ten dopuszcza
mozliwos¢ uchylenia zaskarzonego orzeczenia sagdu linstancji w dwdch
przypadkach: nierozpoznania przez ten sad istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku
wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w catosci.

W postepowaniu zazaleniowym toczgcym sie przed Sgadem Najwyzszym
na podstawie art. 394' § 1* k.p.c. nie moze zatem podlegaé¢ badaniu prawidtowosé
zastosowania przez sad Il instancji innych niz okreslone w art. 386 § 4 k.p.c.
przepisOw prawa procesowego, w tym - powotanego w zazaleniu art. 177 § 1 pkt 3
k.p.c., w sytuacji, w ktérej nie odnosi sie on Scisle do wskazanych w art. 386 § 4

k.p.c. podstaw uchylenia wyroku sgdu | instancji do ponownego rozpoznania.



Brak tego rodzaju zwigzku na gruncie badanej sprawy wynika nie tylko
z fakultatywnego charakteru zastosowania art. 177 § 1 k.p.c., ale i z przyjetych
przez Sgd Najwyzszy motywdw uchylenia wczesniejszego wyroku Sadu Il instancji.
Poglad Sadu Najwyzszego, oparty na wigzacej Sad Apelacyjny z mocy art. 398%°
k.p.c. wykfadni prawa (art. 45 ust. 2 pr. wyn.), czyni bowiem bezzasadnym
zapatrywanie skarzgcego co do prejudycjalnego wptywu decyzji Urzedu
Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu na rozstrzygniecie o roszczeniu
powddki w przedmiotowej sprawie. Tym samym niezastosowanie przez Sad |l
instancji art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. nie daje podstawy do stwierdzenia naruszenia

przez ten Sad przepisu art. 386 § 4 k.p.c.

Nietrafnie co do tej kwestii skarzgcy powotywat sie na poglad Sadu
Najwyzszego (w wyroku z dnia 18 lutego 2016 r., Il CSK 282/10 - OSNC 2017, nr 1,
poz. 10), wyrazony w odmiennym od niniejszego stanie faktycznym, w ktérym
Sad Najwyzszy wskazat na mozliwos¢ zawieszenia, na podstawie art. 177 § 1 pkt
3 k.p.c., postepowania w sprawie o0 udzielenie ochrony prawa z rejestracji wzoru
przemystowego oraz zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji do czasu
zakonczenia toczgcego sie przed Urzedem Patentowym postepowania
0 uniewaznienie tego prawa. Sad Najwyzszy podkreslit przy tym specyfike tresci
zarzutow pozwanego, fakultatywny co do =zasady charakter zawieszenia
postepowania oraz koniecznosC¢ rozwazenia, czy za jego zastosowaniem
przemawiajg wzgledy celowosci w danej sprawie. Jak z powyzszego wynika,
podstawy do ewentualnego skorzystania z mozliwosci wynikajagcej z art. 177 § 1
pkt 3 k.p.c. muszg byC rozwazone kazdorazowo w Scistym powigzaniu
z przedmiotem sporu oraz przy uwzglednieniu indywidualnego dla kazdej sprawy
kryterium celowosci. Z cytowanego w zazaleniu orzeczenia Sadu Najwyzszego
w zadnym razie nie wynika natomiast automatyzm stosowania zawieszenia
postepowania cywilnego w sytuacji, gdy w zwigzku z podstawg faktyczng sporu

toczy sie postepowanie przed Urzedem Patentowym RP.

Sad Apelacyjny nie naruszyt tez zaskarzonym wyrokiem art. 386 § 4 k.p.c.,
przyjmujgc za podstawe uchylenia wyroku Sgdu Okregowego nierozpoznanie istoty
sprawy. Sad Il instancji trafnie wskazat, ze - oddalajgc powddztwo z uwagi na

btedne zatozenie przedwczesnosci roszczenia powodki - Sad | instancji nie



przeprowadzit postepowania dowodowego ani nie dokonat ustalen faktycznych
dotyczacych samego rozwigzania technicznego zgtoszonego do opatentowania,
zakresu wykorzystywania go przez pozwanego, czy rozmiaru osiggnietych przez
niego korzysci z tego tytutu, podczas gdy w Swietle rozstrzygniecia Sadu
Najwyzszego kwestie te stanowig obecnie istote sporu. W konsekwencji wadliwej
oceny przestanki hamujgcej powstanie roszczenia Sad | instancji w catosci odstgpit
od zbadania materialnej podstawy zgdania, btednie uznajac, ze dopiero ostateczna
decyzja organu patentowego bedzie determinowac istnienie roszczenia powddki.
Taki stan w petni odpowiadat nierozpoznaniu istoty sprawy w rozumieniu art. 386
§ 4 k.p.c. i uzasadniat uchylenie zaskarzonego wyroku oraz przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania (por. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia
24 listopada 2016 r., Il CZ 115/16 - LEX nr 2159095).

Jako niezasadny nalezy przy tym oceni¢ argument pozwanego, ze za
brakiem podstawy do uchylenia zaskarzonego wyroku przez Sad Il instancji
przemawiato zaniechanie zitozenia przez powddke wnioskow dowodowych,
zmierzajgcych do ustalenia okolicznosci relewantnych dla istoty sprawy. Powodka
w pozwie bowiem przedstawita okreslone twierdzenia na poparcie dochodzonego
roszczenia, wywodzonego z faktu uzyskiwania przez pozwanego korzysSci
ze wspolnego wynalazku w okresie pomiedzy 25 maja 2001 a 31 lipca 2007 roku.
Pozwany przeczyt, miedzy innymi, osiggnieciu takiego zysku. Powddka juz
w pozwie ziozyta wnioski dowodowe - o przeprowadzenie dowodu z zeznan
swiadka, dowodu z faktur VAT dotyczgcych transakcji zawieranych przez
pozwanego, dokumentujgcych sprzedaz tego produktu, a takze z dokumentu
prywatnego w postaci opinii pozasgdowej rzecznika patentowego z dnia 6 lutego
2012 r., wreszcie o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego sgdowego na
okolicznos¢ okreslenia wysokosci zysku pozwanego ze sprzedazy produktu
objetego zgtoszeniem patentowym w okresie spornym (v. k. 10-14, k. 271 i nast.).
Takze pozwany w odpowiedzi na pozew zawart wnioski dowodowe, na okolicznosci
przeciwne twierdzeniom faktycznym powddki (v. k. 183 i nast.). Nieuzasadnione
jest zatem twierdzenie skarzgcego o braku konkretnych wnioskow dowodowych
bezposrednio zwigzanych z tre$cig zgtoszonego przez powddke roszczenia.

Whioski takie zostaty bowiem ztozone przez obie strony, a wobec niepodwazenia



w zazaleniu ich merytorycznej przydatnosci dla rozstrzygniecia sprawy uprawnione
byto stanowisko Sadu Il instancji, ze ocena w tym zakresie oraz ewentualne
przeprowadzenie wskazanych dowodow nalezg do Sadu | instancji jako

prowadzgcego postepowanie co do istoty sprawy.

Uchylenie wyroku Sgdu Apelacyjnego wobec oparcia go na nieprawidiowej
przestance rozstrzygniecia otwieralo temu Sadowi droge do ponownego
rozpoznania sprawy, a wobec trafnego w warunkach sprawy stwierdzenia
nierozpoznania istoty sprawy - do wydania orzeczenia kasatoryjnego. Z uwagi na
bezzasadnos¢ zarzutdéw naruszenia art. 386 § 3 k.p.c. Sad Najwyzszy orzekt jak
w sentencji na podstawie art. 394 § 1* k.p.c. w zw. z art. 398" k.p.c. w zw. z art.
394 § 3 k.p.c.

W ke



