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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 r.

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w sktadzie:
Przewodniczacy: SSA Zofia Kolaczyk (spr.)
Sedziowie: SA Wieslawa Namirska
SA Tomasz Pidzik
Protokolant: Anna Fic

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powo6dztwa (...) d.o.0. w L. (...) (Stowenia)

przeciwko (...) Spolce z ograniczona odpowiedzialno$cig w J.

o zakazanie naruszania praw z patentu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt XIV GC 557/12

1. prostujac oczywista niedokladno$é w oznaczeniu strony powodowej, w ten sposob, ze brzmi ono: ,(...) d.o.o. w L.
(...) (Stowenia)”, oddala apelacje;

2. zasadza od powddki na rzecz pozwanej kwote 630 (sze$éset trzydziesci) zlotych tytulem kosztoéw postepowania
apelacyjnego.

SSA Wiestawa Namirska SSA Zofia Kolaczyk SSA Tomasz Pidzik

Sygn. akt V AGa 6/18

UZASADNIENIE



Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy w Katowicach oddalil pow6dztwo (...) L.o.o w Slowenii przeciwko (...) spotce
7 0.0. wJ. 0 1) zakazanie naruszenia praw z patentu przez a) zakazanie zawodowego uzywania urzadzen czyszczacych
zawierajacych oddzielacz posiadajacy dno, korpus z turbinowymi topatkami oraz pierscien uszczelniajacy z kolnierzem
przykrywajacym i uszczelniajacym szczeline pomiedzy pokrywa turbiny a pierScieniem uszczelniajacym, zakazanie
zawodowego i zarobkowego korzystania z urzadzenia (...), zaprzestanie jego produkcji, oferowania, wprowadzenia
do obrotu, przywozu, wywozu i magazynowania, b) usuniecie skutkéw naruszenia patentu powodki przez wycofanie
z obrotu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej urzadzen o wskazanych wyzej cechach, zniszczenie
bezprawnie wykonanych oddzielaczy oraz nakazanie pozwanej dwukrotnego publikowania o$wiadczenia o treSci
wyroku na stronie internetowej pozwanej w (...) i Kwartalniku (...). 2) o zakazanie popelnienia czynéw nieuczciwej
konkurencji tj. rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzajacych w blad informacji o swoich produktach a
mianowicie, ze antyalergiczny system (...) byt opatentowany w Unii Europejskiej pod nr. (...)- (...) oraz usuniecie
skutkéw dopuszczenia sie nieuczciwej konkurencji przez zniszczenie wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu
pozwanej materialdw na ktérych pozwana zawierala te informacje oraz wycofanie z obrotu wszystkich materialow z
ta informacjg.

Rozstrzygniecie zostalo oparte na nastepujacych ustaleniach i wnioskach.

Powodka posiada udzielony jej przez Urzad Patentowy RP patent nr (...) z ochrona od 6 grudnia 2000 do 6 grudnia
2020 roku.

Powddka dokonala zakupu urzadzen oferowanych przez pozwana (...) za fakturami z 29 grudnia 2009 roku oraz
11 lipca 2012 roku. Pomiedzy stronami toczylo sie postepowanie przed Sadem Okregowym w Bielsku-Bialej w
ktorym Sad ten postanowieniem z dnia 2 czerwca 2011 roku, sygn. akt V GCo 7/11 nakazal pozwanej aby udzielila
powodce informacji o iloéci zbytych i nabytych urzadzen czyszczacych (...) zawierajacych oddzielacz wykazujacych
cechy opisane w zastrzezeniu patentowym powddki oraz cechy ekwiwalentne w stosunku do elementu kierujgcego
przeplywem powietrza umiejscowionego na spodzie pokrywy, oraz ceny brutto zakupu i sprzedazy urzadzenia, uznajac
ze zachodzi prawdopodobienstwo naruszenia patentu.

W ocenie Sadu Okregowego powddztwo byto niezasadne, gdy zdefiniowane w zadaniu pozwu urzadzenie nie stanowi
rozwigzania chronionego patentu, a co za tym idzie pozwana nie moze go narusza¢. O naruszeniu patentu mozna
moéwié, gdy przeciwstawne rozwigzanie zawiera wszystkie istotne cechy techniczne opatentowanego wynalazku,
okre§lone w zastrzezeniu niezaleznym. Brak za$ jednej z tych cech wyklucza naruszenie patentu.

Zgodnie z zastrzezeniem niezaleznym patentu (...) pn. ,,0ddzielacz do odkurzacza, rozwigzanie to jest zdefiniowane
jako ,oddzielacz do odkurzacza z kapiela cieczy bedacy czeScia zespolu zlozonego z oddzielacza i pierScienia
uszczelniajacego zamocowanego na wale silnika odkurzacza, znamienny tym, ze oddzielacz ma dno, korpus z
turbinowymi lopatkami, pierécien uszczelniajacy oraz element kierujacy przeplywem powietrza umieszczony przy
spodzie pokrywy, gdy tego ostatniego elementu nie zawiera rozwigzanie pozwanej. Jest to zatem oddzielacz o innej
konstrukeji.

Sad odwolal sie do wydanej opinii bieglego wskazujac, ze ten element mial istotne znaczenie dla rozwigzania,
gdy pozostale elementy byly kompilacjg cech znanych z amerykanskiego patentu. Jednocze$nie Sad nie podzielil
stanowiska co do teorii ekwiwalentow do ktorej odwolywala sie powodka, wskazujac ze teoria ta ma Zrédlo w systemie
prawa amerykanskiego, za§ w systemie prawa europejskiego, w tym polskiego podstawa orzekania sa przepisy, nie
za$ precedensy.

Co do roszczenia dotyczacego dopuszczenia sie przez pozwang czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust 1 ust. 2
punkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sad wskazal, ze na gruncie tej regulacji
pojecie ,rozpowszechnianie” nalezy rozumiec¢ szeroko, a zatem umieszczenie na swoich urzadzeniach przez pozwana
wywieszki z informacja ze antyalergiczny system (...) jest opatentowany w Unii Europejskiej pod nr (...) mieSci sie w
zakresie tego pojecia. Informacja ta byta nieprawdziwa i wprowadzajaca w blad co do rzeczywistego stanu prawnego



i wypelnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 ust 2. punkt 4 u.z.n.k. Jednakowoz powo6dka nie
wykazala swojej legitymacji procesowej do wysuwania zadan w tym przedmiocie, a mianowicie ze jej interes zostal
przez to zagrozony lub naruszony, w jaki sposob to dzialanie mogloby mie¢ wplyw na jej dzialalnoéé.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

W apelacji od tego wyroku powodka wniosla o jego zmiane przez uwzglednienie powoddztwa w calo$ci oraz zasadzenie
od pozwanej kosztow postepowania za obie instancje ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania apelacyjnego.

Skarzaca zarzucila brak rozpoznania istoty sprawy przez rozpoznanie zarzutu naruszenia patentu powodki jedynie
przez pryzmat literalnej wykladni zastrzezenia patentowanego, bez zbadania tego na gruncie teorii ekwiwalentow,
a takze brak rozpoznania zaistnienia przestanek czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust 1 oraz art. 2 punkt 4
u.z.n.k., naruszenie przepiséw postepowania, ktére mialo wplyw na wynik sprawy, a to naruszenie art. 157 § 11 158
§ 11 2 oraz 236 k.p.c. przez wadliwe sporzadzenie protokolu rozprawy z 22 maja 2013 roku poprzez niezgodnos§é
jego tresci z protokolem sporzadzonym za pomoca urzadzenia utrwalajacego dzwiek w zakresie przedstawienia tresci
postanowien dowodowych, art. 236 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez uwzglednienie
jako dowodu w sprawie opinii bieglego M. W. pomimo, Ze zostala wydana w oparciu o teze dowodowsa inng niz
ustalona postanowieniem z dnia 22 maja 2013 roku, przedmiotem opinii byly oddzielacze nie wlaczone do akt
oraz dokumenty, ktore nie zostaly dopuszczone jako dowod, ustalenia spoza wiedzy technicznej i wiadomosci
specjalnych, art. 280 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez uwzglednienie opinii pomimo, ze biegly sygnalizowal
istnienie przeszkéd uniemozliwiajacych wydanie opinii, 235 § 1 k.p.c., art. 284 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez
uwzglednienie opinii bieglego mimo, ze zostala wydana na podstawie ustnych ustalen i informacji oraz ogledzin
odkurzaczy przedstawionych przez pozwang podczas spotkania z bieglym, gdy to nie bylo przedmiotem zarzadzenia
Sadu, art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego
sprawy i uznanie za prawidlowa i wiarygodna opinie bieglego M. W. mimo, ze przy jej wydaniu doszto do naruszen
wskazanych wyzej oraz gdy opinia nie zawierala analizy cech technicznych pod katem ekwiwalentu, pominiecie, ze
pozwana wystepowala z propozycja licencji, bledny wniosek, ze powddka nie posiada legitymacji co do zadania z art.
14 u.z.n.k., naruszenie art. 278 § 2 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c., 227 oraz art. 217 § 1 k.p.c. przez nieprzeprowadzenie
dowodu z opinii innego bieglego art. 224 § 1 k.p.c. w zw. art. 292 k.p.c. i art. 227 przez nieprzeprowadzenie dowodu
z ogledzin separatoréow do odkurzaczy (...) mimo dopuszczenia tego dowodu, art. 253 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.
i 217 § 2 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przestuchanie $wiadka, art. 227 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. i 302 § 1
k.p.c. przez nieprzeprowadzenie dowodu z przestuchania stron; art. 224 § 1 k.p.c. przez nieudzielenie glosu stronom
przed zamknieciem rozprawy, naruszenie art. 328 § 2 k.p.c.; naruszenie art. 6 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny
materialu sprawy; naruszenie prawa materialnego art. 63 ust 2 p.w.piart. 66 p.w.p. przez bledna wykladnie polegajaca
na uznaniu, ze zakres ochrony wymaga literalnej wykladni zastrzezen patentowych oraz przez bledne zastosowanie
i przyjecie, ze patentem s3 objete tylko elementy doslowne zastrzezen patentowych a nie ekwiwalenty, art. 287 ust 1
i 2 p.w.p.p. przez bledna wykladnie i brak prawidlowego zastosowania, art. 14 ust. 1 i 2 pkt 4 u.z.n.k. przez bledna
wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze w zakres legitymacji procesowej na gruncie tej normy nie wchodzi przestanka
zagrozenia intereso6w przedsiebiorcy oraz bledne przyjecie, ze powod nie wykazal legitymacji procesowe;j.

Pozwana wniosla o oddalenie apelacji i zasgdzenie kosztéw postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:

W pierwszej kolejnos$ci ocenie podlegaja zarzuty naruszenia prawa procesowego, gdy oceny prawidlowosci
zastosowania konkretnych norm prawa materialnego dokonuje sie w kontekscie konkretnego, prawidlowo ustalonego
stanu faktycznego bedacego wynikiem przeprowadzonego postepowania dowodowego. Podkresli¢ przy tym nalezy, ze
nie kazde uchybienie przepisom prawa procesowego ma znaczenie z punktu widzenia zasadnoSci apelacji, ale li tylko
takie ktére moglo mie¢ wplyw na wynik sprawy, a wiec gdy istnieje zwigzek pomiedzy naruszeniem przepisu prawa
procesowego a rozstrzygnieciem.



Takiego charakteru nie nosi za§ w tym przypadku zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., a ktory to przepis dotyczy
technicznej strony uzasadnienia, wskazuje wymogi jakim winno odpowiada¢ uzasadnienie wyroku sadu pierwszej
instancji. Uchybienia formalne przy sporzadzaniu motywéw wydanego wyroku, co do zasady nie moga odnie$é
skutku, gdyz wadliwo$¢é formalna uzasadnienia jako sporzadzanego po wydaniu wyroku, na sama jego tre$c¢ nie
moze mie¢ wplywu. Zarzut ten moze by¢ uzasadniony tylko w tych wyjatkowych przypadkach, w ktérych braki
i uzasadnienia sg tego rodzaju, ze uniemozliwiaja dokonanie kontroli instancyjnej. Innymi slowy chodzi o taka
sytuacje w ktorej sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona badz ujawniona w sposoéb wymykajacy sie
spod kontroli, braki sa tego rodzaju, ze nie pozwalaja na prze$ledzenie i skontrolowanie sposobu myslenia, ktory
doprowadzil sad do okre$lonych wnioskéw. W realiach rozpoznawanej sprawy, trafnie skarzaca zwraca uwage na
niedostatki uzasadnienia zaskarzonego wyroku, jego lakonicznosé, jednakze nie mozna uzna¢ aby na jego podstawie
nie byta mozliwa rekonstrukecja motywow rozstrzygniecia, podstaw, ktére zdecydowaly o jego tresci. Sad Okregowy
aczkolwiek skrotowo, bardzo lakonicznie w sposéb nieusystematyzowany, przedstawil swoje stanowisko na tyle
jasno, ze umozliwil z jednej strony polemike z nim przez wniesienie apelacji, a z drugiej strony nie pozbawil
Sadu Apelacyjnego mozliwosci zbadania prawidlowosci wydanego wyroku. W odniesieniu do zadania dotyczacego
naruszenia patentu powodki, Sad oparl sie na literalnej wykladni zastrzezen patentowych, odrzucajac, aczkolwiek
bez szerszego uzasadnienia, stosowanie w polskim rezimie prawnym teorii ekwiwalentéw na bazie ktorej powodka
opierala zarzut naruszenia jej praw patentowych, gdy niesporne bylo, ze rozwiazanie pozwanej nie zawieralo elementu
kierujacego przeplywem powietrza usytuowanego na spodzie pokrywy, a wedlug powoda jego ekwiwalent. W ocenie
Sadu Okregowego to brak tego elementu zastrzezen patentowych skutkowat tym, ze nie mozna przyjaé, aby stosowane
przez pozwang rozwigzanie naruszalo patent. Przy takiej koncepcji przyjetej przez Sad Okregowy zbednymi byly
rozwazenia, w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, co do tego, czy rozwigzanie stosowane przez pozwang jest
ekwiwalentem rozwigzania objetego zastrzezeniem patentowym, jak i co do pozostalych podnoszonych przez powoda
w uzasadnieniu tego zarzutu kwestii. Podobnie rzecz ma sie z uzasadnieniem co do oddalenia powodztwa w zakresie
czynu nieuczciwej konkurencji, gdy w tym zakresie Sad wskazal motywy oddalenia powodztwa, a mianowicie podstawa
takiego rozstrzygniecia byl przyjety przez Sad brak legitymacji czynnej powodki, niewykazanie jej, a mianowicie, ze
zarzucany czyn mogl zagrazaé lub narusza¢ interesy powodki. Natomiast inng kwestia, nie mieszczaca sie w ramach
zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., jest merytoryczna poprawno$¢, trafno$¢ wyrazonego stanowiska, przyjetej
podstawy rozstrzygniecia i wyrazonej oceny prawne;j.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 157 § 1, art. 158 § 1 wzw. z art. 236 k.p.c. stwierdzié nalezy, ze istotnie wystepuja
rozbiezno$ci w tym zakresie w odniesieniu do protokolu pisemnego rozprawy z dnia 22 maja 2013 roku, przebiegu
rozprawy, treSci wydanych na niej postanowien dowodowych, utrwalonym na nagraniu (zapis dzwieku i obrazu).
Podkresli¢ jednak nalezy, ze zgodnie z art. 160 § 1 k.p.c. pisemny protokol podlega sprostowaniu lub uzupelnieniu
na zadanie strony zgloszone nie p6zZniej niz na nastepnym posiedzeniu, a jezeli idzie o protokét rozprawy, po ktorej
zamknieciu nastapilo wydanie wyroku — dopoki akta znajduja sie w sadzie. Zarzadzenie w przedmiocie sprostowania
lub uzupelnienie protokotu jest zaskarzalne (art. 160 § 1 zd. drugie). W tym za$ przypadku powdd nie korzystal z tej
drogi, a ograniczyl sie na rozprawie w dniu 22 listopada 2013 roku do zlozenia zastrzezen w trybie art. 162 k.p.c.
do postanowienia zawartego w protokole rozprawy z 22 maja 2013 roku. W sytuacji utrwalenia przez Sad Okregowy
przebiegu rozprawy w trybie art. 157 § 1 k.p.c. ten mankament protokolu pisemnego majacego forme skrocona nie ma
zasadniczego znaczenia, gdy tzw. e-protokol (zapis dZzwieku i obrazu) odzwierciedla rzeczywisty przebieg rozprawyion
jest miarodajny dla ustalenia przebiegu posiedzenia, jak i tre$ci wydanych na nim zarzadzen i postanowien. Podkreslié¢
nalezy, ze wprowadzony ustawa 29 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego, sposéb
sporzadzania protokotu z posiedzenia sadowego polega na tym, ze przebieg posiedzenia zostaje utrwalony za pomoca
urzadzenia rejestrujacego dzwiek albo obraz i dzwiek oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczacego (art. 157 § 11
158 k.p.c.). Protokol w znaczeniu prawnym sklada sie z dwoch nieodlacznych elementow tj. zapis dzwieku albo obrazu
i dZwieku zwanego protokolem elektronicznym oraz protokotu pisemnego o skroconej tresci zawierajacego elementy
wskazane w art. 158 § 1 k.p.c. Zapis obrazu i dZwieku nie podlega sprostowaniu (art. 160 §2 k.p.c.), w zwigzku z czym w
wypadku rozbieznosci miedzy tym zapisem a protokolem skroconym wszelkie watpliwoSci w tym zakresie powinny by¢
rozstrzygane na podstawie zapisu (por. uchwale Sadu Najwyzszego z 23 marca 2016 r., III CZP 102/15). Kwestia za$



nie przeprowadzenia przez Sad Okregowy dopuszczonych na tej rozprawie dowodéw (ogledzin przestuchania stron,
zeznan $wiadka) nie mie$ci sie w zakresie przedmiotowym omawianego zarzutu apelacyjnego.

Nie moze odnie$¢ rezultatu zarzut apelacji odnoszacy sie do dopuszczonego przez Sad Okregowy dowodu z opinii
bieglego, a oparty na tym, ze opinia ta zostala wydana w oparciu o inng teze niz ustalona w postanowieniu dowodowym
z 22 maja 2013 roku o treSci utrwalonej w protokole elektronicznym, a mianowicie w oparciu o teze zawarta w
skréoconym protokole pisemnym. Wbrew stanowisku apelacji biegly wydajac opinie opieral sie na tezie dowodowej
wynikajacej z zapisu dzwieku utrwalonego na plycie CD, nadto uwzgledniajgc zgodnie z postawieniem Sadu pytania
sformutowane przez strony, a na co wskazuje tez sama tre$¢ wydanej opinii, poruszane w jej tresci zagadnienia, w tym
dotyczace ekwiwalentow. Podkresli¢ nalezy, ze podstawg zlecenia udzielonego biegtemu bylo pismo Sadu z 20 marca
2013 roku odwolujace sie do postanowienia (bez wskazania, ze chodzi wylgcznie o tre$¢ znajdujaca sie w pisemnym
protokole skréconym) oraz pism stron, a to powodki z 28 maja 2013 roku i pozwanej z 29 maja 2013 roku.

Roéwniez nie moze byé podzielone kwestionowanie wydanej opinii na tej podstawie, ze biegly dokonal ogledzin
odkurzaczy okazanych mu przez pozwang, czynno$ci w siedzibie pozwanej tj. miejscu, czasie i zakresie nieobjetym
zarzadzenie Sadu oraz opart sie na dokumentach nie dopuszczonych jako dowod w sprawie. Wskazaé nalezy, ze
przedmiotowe czynno$ci odbywaly sie za akceptacja Sadu, ktory o powyzszym zawiadomit pelnomocnikéw stron
(zarzadzenie z 23 lipca 2013 roku k. 532, pisma k. 528-529), a co tez znalazlo odzwierciedlenie w tresci opinii, w
opisie zdarzen poprzedzajacych wyznaczone spotkanie celem dokonania ogledzin, na ktére reprezentant powodki
sie nie stawil, bedac prawidlowo zawiadomiony w tym przez Sad. To powo6dka juz w pozwie wnosila o dopuszczenie
dowodu z ogledzin odkurzaczy zatem winna byla je odpowiednio wezeéniej przedstawi¢, gdy wszelkie dowody zostaly
dopuszczone na rozprawie 22 maja 2013 roku i nie byto w tym celu niezbedne odrebne zobowiazanie jej, o ktore
powddka wnosila po otrzymaniu pisma o spotkaniu z bieglym, na ktérym mialy by¢ dokonane ogledziny.

Podjeta przez powddke proba narzucenia bieglemu sposobu ogledzin, czy tez metodologii dzialan, kwestionowanie
celowoSci spotkania na ktorym te ogledziny mialy sie odby¢, czy ich miejsca nie moze odnie$¢ rezultatu, gdy
podejmowane przez biegltego dzialania byly dokonywane w uzgodnieniu z Sadem, a ktérego biegly jest pomocnikiem w
kwestiach wymagajacych wiadomosci fachowych. Niejednokrotnie biegly musi przyprowadzi¢, w celu rozstrzygniecia
przedstawionych mu kwestii na podstawie swojej wiedzy specjalnej i zgodnie z jej zasadami, odpowiednie badanie,
dokona¢ ogledzin przedmiotu sporu. Biegly realizujac zlecone mu czynnoSci dziala na rzecz organu procesowego z jego
umocowania, pod jego ,kierownictwem” i wedlug jego wskazowek. W razie potrzeby przeprowadzenia ogledzin w celu
wydania opinii, sad powinien zarzadzi¢ okazanie bieglemu przedmiotu ogledzin (art. 284 k.p.c.), a takze wskazaé, czy
iprzy jakich czynnoSciach bieglego powinien on zapewni¢ mozliwo$¢ obecnoéci stron, zwlaszcza gdy to jest niezbedne
dla udzielenia przez nich biegtemu wyjasnien czy informacji (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 20 czerwca 1984 roku,
IT CR 197/84). To, ze biegly nie dokonal ogledzin zidentyfikowanych w pozwie odkurzaczy byto wynikiem tego, ze
powodka ich nie dostarczyla.

O tym czy w danej sprawie jest konieczne przeprowadzenie dowodu z ogledzin przez sad, czy tez wystarczajgce jest
powierzenie tej czynnosci bieglemu, decyduje sad. Dokonanie ogledzin z udzialem sadu jest bowiem uzasadnione
wtedy, gdy przedmiot ogledzin jest tego rodzaju, ze dokonanie ich przez sad pozwoli na stwierdzenie istotnych dla
sprawy faktow, w tym za$ przypadku zwazywszy na kwestie natury Scisle technicznej, wymagajace wiedzy specjalnej
zasadnie Sad Okregowy ograniczy! sie do dokonania tej czynnoéci przez bieglego uwzgledniajac wniosek bieglego co
do zakresu czynno$ci, o czym strony zostaly powiadomione, gdy samo spostrzezenie Sagdu w tym przedmiocie byloby
nieprzydatne.

Jezeli natomiast chodzi o oparcie opinii na dokumentach, ktére nie zostaly dopuszczone jako dowod w sprawie to
dokumentacja techniczna oddzielacza zostata dolaczona na wniosek bieglego (pismo z 11 lipca 2003 roku k. 528-529)
i stanowila element materialu procesowego dopuszczonego przez Sad Okregowy z tym, ze w wersji pomniejszonej, a
co do patentu amerykanskiego — jego thumaczenie (k. 887-400). Niezaleznie od powyzszego, w wersji przedstawionej
bieglemu, zostala ona dolaczona w poczet materiatu sprawy, jak i doreczona stronie powodowe;j.



Powyzsze okoliczno$ci w ocenie Sadu Apelacyjnego same przez sie nie dyskwalifikuja opinii bieglego.

Pozbawiony zasadnoéci jest zarzut naruszenia art. 280 k.p.c. w zw. z art. 227, gdy wskazane jego uzasadnienie nie daje
podstaw do takiej kwalifikacji zarzutu. Podkresli¢ nalezy, ze adresatem przepisu art. 280 k.p.c. jest biegly, ktéry moze
w sytuacjach okreslonych tym przepisem odmoéwié przyjecia obowigzkow. Ocena za$ zasadnoSci takiej odmowy nalezy
do sadu orzekajacego. W tym za$ przypadku taka sytuacja nie miala miejsca, biegly nie uchylil sie od nalozonego nan
obowiazku i nie moze z tym by¢ utozsamiane stanowisko bieglego wyrazone w piSmie z 11 lipca 2013 roku, a nastepnie
wyjasnione w opinii (k. 623) o mozliwosSci uszkodzenia trakcie demontazu oddzielaczy, nie pozwalajacego na dalsze
ich uzytkowanie. Powyzsze nie jest przestanka uniemozliwiajaca wydanie opinii w rozumieniu art. 280 k.p.c.

Niezasadny jest tez zarzut naruszenia przywolanego w kontekscie innych przepiséw, artykutu 227 k.p.c. Przepis ten nie
stanowi Zrodla uprawnien ani obowigzkéw jurysdykeyjnych sadu, a tylko okreéla jakie fakty moga stanowié przedmiot
dowodu. O naruszeniu tego przepisu mozna méwic¢ wtedy, gdy wykazane zostanie, ze sad przeprowadzil dowod na
okoliczno$ci nie majgce istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwo$¢ mogla mie¢ wplyw na wynik rozstrzygniecia,
badz gdy sad odmoéwil przeprowadzenia dowodu na fakty majace istotne znaczenie w sprawie wadliwie oceniajac, ze
nie maja one takiego charakteru (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 21 marca 2018 roku, V CSK 215/17).

Co sie za$ tyczy zarzutu przekroczenia kompetencji przez bieglego przez zawarte w opinii wypowiedzi natury
prawnej, dokonywanie oceny zdolnoSci patentowej rozwigzania powodki, to istotnie podzieli¢ nalezy w tym zakresie
stanowisko apelanta. To jednakze, ze biegly z przekroczeniem granic swoich kompetencji obok wypowiedzi w
kwestiach wymagajacych wiadomosci specjalnych, zamie$cil w opinii takze swoje stanowisko co do kwestii prawnych,
ich rozumienia, nie dyskwalifikuje w calo$ci takiej opinii, nie pozbawia jej automatycznie warto$ci dowodowej, a
jedynie sad powinien pomina¢ te kwestie, ktore nie naleza do kompetencji bieglego. Sad nie jest bowiem zwiazany
opinia bieglego w zakresie jego wypowiedzi w zastrzezonej do wylacznej kompetencji sagdu kwestii ustalenia i oceny
faktow, kwestii natury prawnej, jak i sposobu rozstrzygniecia (por. wyroki Sadu Najwyzszego z 2 lutego 2012 roku, I1
UK 118/11, 29 czerwca 2011 roku, ITI UK 3/11, z 7 kwietnia 2010 roku II PK 300/09, 4 marca 2008 roku, I UK 496/07,
6 lutego 2003 roku, IV CKN 1769/00).

Nie mozna za$ podzieli¢ stanowiska apelacji i zwiazanych z nim zarzutéw procesowych jakoby opinia nie odnosila
sie do tezy dowodowej Sadu, przedmiotu sporu, gdy pozostaje ono w sprzecznoéci z treécia opinii, o czym juz byta
mowa powyzej.

Jako niezasadny ocenic¢ nalezalo zarzut naruszenia art. 2277 w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. a laczony z oddaleniem wniosku o
przestuchanie swiadka L. W., gdy okolicznoéci na ktére $wiadek zostal zawnioskowany nie mialy istotnego znaczenia
dla rozstrzygniecia, a to ze osoby widniejgce na zdjeciu - dystrybutorzy pozwanej byli wecze$niej wspolpracownikami
powddki nie byla sporna. Nadto na rozprawie apelacyjnej (k. 1152) pelnomocnik powddki cofnal ten wniosek.

Niezasadny jest tez zarzut naruszenia art. 6 k.c. a laczony z brakiem wszechstronnej oceny materialu sprawy.
Podkresli¢ nalezy, ze przepis ten rozstrzyga o ciezarze dowodu w sensie materialnoprawnym i wskazuje, na ktorej
ze stron spoczywa ciezar dowodu, a mianowicie, ze na stronie ktéra z danego faktu wywodzi skutki prawne. Do
jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy Sad orzekajacy przypisuje obowiazek dowodowy innej stronie, niz ta ktoéra z
okre$lonego faktu wywodzi skutki prawne. Ocena za$ materialu dowodowego sprawy nie nalezy do materii objetej
dyspozycja art. 6 k.c., a stanowi aspekt mieszczacy sie w domenie przepiséw procesowych.

Przechodzac za$ do oceny meritum rozstrzygniecia, stwierdzi¢ nalezy, ze Sad Apelacyjny nie podziela przyjetej przez
Sad I instancji podstawy zaskarzonego orzeczenia a mianowicie braku prawnego uzasadnienia dla zastosowania na
gruncie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (dalej p.w.p.) teorii ekwiwalentéw przy ocenie naruszania praw z
patentu.

Przedmiotowy zakres patentu wyznacza art. 63 ust 2 p.w.p. zgodnie z ktérym zakres ten okresSlaja zastrzezenia
patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga stuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych.



W prawie wlasnoSci przemyslowej nie ustalono obowigzujacego systemu interpretacji zastrzezen patentowych,
wskazujac jedynie we wskazanym wyzej przepisie, co moze by¢ wykorzystywane w procesie wykladni zastrzezen
patentowych. Zastrzezenie patentowe sklada sie z dwoch czesci tzw. czeéci nieznamiennej, obejmujacej zesp6t cech
technicznych, ktére sa juz znane w stanie techniki, a sluzace do okreslenia przedmiotu wynalazku oraz czesci
znamiennej ujawniajacej istote wynalazku. Ta wlasnie czes$¢ zastrzezen zawiera cechy wynalazku wyrdzniajace go
spoérod innych rozwigzan technicznych (cechy znamienne wynalazku), ona tez ma znaczenie przy okresleniu zasiegu
przedmiotowej ochrony patentowej. W doktrynie, jak i orzecznictwie prezentowane sa rézne stanowiska co do
sposobu interpretacji zastrzezen patentowych, a mianowicie czy powinna to by¢ wykltadnia literalna czy rozszerzajaca,
a mianowicie, czy przedmiotem patentu i ochrony jest wynalazek literalnie odpowiadajacy jego przestawieniu
w zastrzezeniach czy tez odpowiadajacy idei tworczej zawartej w wynalazku. Przy wykladni literalnej znaczenie
maja tylko okreSlenia ujete w zastrzezeniach w znaczeniu wyjasnianym lub znaczeniu wyjSciowym na podstawie
opisu i rysunku z pominieciem cech, ktére wynikaja z uogoélnionej istoty wynalazku. Wykladnia rozszerzajaca
pozwala uwzgledniaé cechy, elementy, ktore nie sa bezposrednio ujete w zastrzezeniach, ale daja sie podciagnaé pod
zakres patentu przy zastosowaniu wykladni funkcjonalnej, nakierowanej na poszukiwanie w wynalazku rozwigzania
problemu technicznego. Sad I instancji przyjat rygorystyczna wykladnie, ktérej konsekwencja jest teza, ze do
naruszenia praw z patentu (art. 287 § 1 p.w.p) dochodzi jedynie wowczas, gdy rozwiazania objete patentem i
przeciwstawione przez stosowane osobe trzecia sg calkowicie tozsame, a ktdra jest jedna z prezentowanych w
literaturze. Zwrdci¢ jednak nalezy uwage, ze aktualnie doktryna w wiekszo$éci opowiada sie za druga czy poSrednia
metoda wykladni polegajacej na traktowaniu zastrzezen patentowych jako wiazgcej podstawy zakresu ochrony
dopuszczajacej funkcjonalna interpretacje zastrzezen, jak i dopuszczajgca rozszerzenie zakresu ochrony wynikajacej z
zastrzezen patentowych o rozwigzania nie zawarte w nich i opisie, ale bedgce ekwiwalentami zgloszonych rozwigzan.
Poglad ten znajduje takze oparcie w orzecznictwie (por. wyroki Sadu Apelacyjnego w Lodzi z 9 listopada 2012
roku, ACa 612/12, Sadu Apelacyjnego w Katowicach, z 9 listopada 2003 roku, I ACa 468/03 i z 20 lutego
2007 roku, I ACa 1524/06, Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 25 listopada 2008 roku, I ACa 129/08, Sadu
Najwyzszy z 21 listopada 2008, V CSK 213/08 z 20 grudnia 2015 roku, V CSK 149/15,). Zostal on wypracowany
na gruncie Konwencji o udzielaniu patentow europejskich (Konwencja o patencie europejskim) sporzadzonej w
Monachium 5 pazdziernika 1973 roku zmienionej aktem z 17 grudnia 1991 roku oraz decyzjami Rady Administracji
Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 roku, 20 paZdziernika 1995 roku, 5
grudnia 1998 roku, 10 grudnia 1998 roku wraz z Protokolami stanowigcymi jej integralng cze$¢ (Dz.U. z 2004
roku nr 79 poz. 737), gdy samo pojecie ekwiwalentu nie jest terminem ustawowym, nie wystepuje w ustawie
prawo wlasnoéci przemyslowej. Pojeciem tym postuguje sie protokoét interpretacyjny do art. 69 KPE opracowany
na konferencji w Monachium w 2000 roku, a ktory wszedl w zycie 13 grudnia 2007 roku, a ktéry wyraZnie
wybiera pos$rednia metode interpretacji, stanowiac ze art. 69 nie moze by¢ interpretowany w ten sposéb, aby
zakres ochrony przyznanej patentem europejskim byl ujmowany jako okres§lony przez $cisle, dostlowne brzmienie
zastrzezen patentowych, a opis i rysunki byly uzywane wylacznie w celu rozstrzygniecia niejasnosci wystepujacych
w zastrzezeniach patentowych. Przepis ten nie moze by¢ réwniez interpretowany w ten sposob, aby zastrzezenia
patentowe stuzyly wylacznie jako wskazowka, a rzeczywiScie przyznana ochrona mialaby sie rozciggac¢ na to co
w $wietle opisu i rysunkéw fachowiec méglby uznaé za zamierzone przez uprawnionego z patentu. Dla usuniecia
watpliwo$ci, czy interpretacja zastrzezen ma uwzgledniaé elementy ekwiwalentne, na wskazanej konferencji w
Monachium w 2000 roku, dodano postanowienie do protokotu, iz w celu okresSlenia zakresu patentu nalezy brac
pod uwage wszelkie elementy, ktore sa ekwiwalentne wobec elementéw okre$lonych w zastrzezeniach, nie definiujac
jednoczeénie pojecia ekwiwalentu. Na gruncie powyzszego rozwigzania doktryna opowiedziala sie za stosowaniem
teorii ekwiwalentow takze przy interpretacji zastrzezen patentéw krajowych wskazujac na niepozadane skutki jakie
pociaggalyby ze soba dualizm przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej w zaleznoéci od tego czy dotyczy to
patentow krajowych czy europejskich. Stanowisko to znalazlo oparcie w orzecznictwie, w ktéorym wskazano przy
tym, ze w przypadku teorii ekwiwalentéw chodzilo o dazenie do zapobiezenia mozliwosci obchodzenia patentu
przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzezeniach patentowych,
przy czym modyfikacje nieoczywista i wymagajace samodzielnego wkladu tworczego wykraczaja poza rozszerzony
zakres ochrony. Istota teorii ekwiwalentéw (réwnowaznikéw) polega na mozliwoSci rozszerzenia zakresu ochrony
udzielonej wynalazkowi przez rozciagniecie tej ochrony rowniez na wszystkie rozwigzania, w ktorych zastapiono



pewne elementy innymi, spelniajacymi te same funkcje i prowadzacymi do tego samego rezultatu co rozwiazanie
opatentowane. Réwnowazno$é $rodkow technicznych wyznacza sie przez funkcje pelniona przez nie w danym
rozwigzaniu, cel jaki pozwalaja osiagngé oraz rezultat do uzyskania ktérego sie przyczyniaja. Inaczej mowiac
réwnowazne sa te Srodki, ktére prowadzg do uzyskania tego samego rozwiagzania danego zagadnienia technicznego
(tak m.in. Sad Najwyzszy w wyroku z 10 grudnia 2015 roku, V CSK 149/15). Reasumujac ten watek, ogolnie rzecz
ujmujac, ekwiwalentne w stosunku do rozwigzania objetego zastrzezeniami patentowymi jest rozwigzanie, w ktérym
Srodek techniczny okre$lony w zastrzezeniach patentowych zastapiono innym, wywolujacym jednak powstanie
tego samego (zamierzonego) efektu jak rozwigzanie zastrzezone, przy czym dla przecietnego znawcy zastosowanie
tego innego $rodka nie wymaga wkladu tworczego, jest urzeczywistnieniem pomystu zawartego w zastrzezeniach
patentowych. Podzieli¢ nalezy poglad, przyjety tez w orzecznictwie (por. wskazane wyzej wyroki), ze istotnym
kryterium dla uznania danego rozwigzania za ekwiwalent objety ochrong patentowa jest oczywisto$é dla przecietnego
znawcy rozwiazania przeciwstawionego wynalazkowi opatentowanemu, a co oznacza, ze zakres zastrzezen ochrony
patentowej i wynikajacej z patentu ochrony mozna rozszerzy¢ tylko na oczywiste ekwiwalenty zastrzezonych rozwiazan
technicznych, oczywiste modyfikacje, nie wymagajace samodzielnego wkladu tworczego. Nadmienié przy tym nalezy,
ze w polskiej praktyce teoria ekwiwalentow jest uwzgledniana w przypadku badania przez Urzad Patentowy RP
przestanek zdolno$ci patentowej (przestanka nowoéci, nieoczywisto$ci zgloszonego do opatentowania rozwiazania).

Uwzglednienie dopuszczalno$ci stosowania teorii ekwiwalentéw na gruncie art. 63 p.w.p., wymagalo ustalenia, czy
stosowane przez pozwana rozwiazanie oddzielacza do odkurzacza z kapiela cieczy uwzgledniajac teorie ekwiwalentow,
naruszato patent powodki zweryfikowania czy w rozwigzaniu pozwanej wykorzystano cechy stanowigce oczywisty
ekwiwalent rozwigzania powodki, czy doszto do odtworzenia istotnych elementéw rozwigzania bedacego przedmiotem
patentu, przez co osiagniety zostal zamierzony skutek tego rozwigzania.

Ocene w tym przedmiocie nalezy poprzedzié nastepujacymi ustaleniami.

Powodka, jak to ustalit Sad Okregowy, a co jest niesporne, ma patent PL (...) na wynalazek p.n. oddzielacz do
odkurzacza, udzielony decyzja Urzedu Patentowego RP z 15.03.2007 roku z ochrona od 6 grudnia 2000 do 6
grudnia 2020 roku. Oddzielacz ten zgodnie z treScig zastrzezen stanowiacy cze$¢ zespotu zlozonego z oddzielacza
i pierécienia uszczelniajacego (11) zamontowanego na wale silnika odkurzacza, znamienny tym, ze ma dno (12),
korpus z turbinowymi lopatkami (15), pierScien uszczelniajgcy usytuowany w jego géornym koncu oraz kierujacy
przeplywem powietrza element (20) umiejscowiony przy spodzie pokrywy (1a). Te elementy znamienne rozwigzania
patentowego znajduja odzwierciedlenie na rysunkach przedstawiajacych konstrukcje oddzielacza i jego elementy
(k. 66-69). Z treéci opisu wynalazku, jak i rysunkéw wynika, ze korpus z turbinowymi lopatkami (15) sklada
sie z jednego lub kilku nalozonych na siebie segmentéw oddzielacza (10), jest wykonany jako kolo turbiny z
obwodem (16) na promieniowych podporach za$§ na obwodzie rozmieszczone sg rownomiernie i w przyblizeniu
promieniowo lopatki turbiny z niewielkim odchyleniem czeSci zewnetrznej nieco pochylona w kierunku przeciwnym
niz kierunek obrotu, a turbinowe lopatki maja ksztalt zblizony do profilu skrzydla samolotu. Zgodnie z opisem
to rozwigzanie polepsza przeplyw powietrza i powstrzymuje osadzanie sie zanieczyszczen, gdy dotychczas znane
konstrukcje maja duze powierzchnie w stosunku do kierunku promieniowego co powoduje niekorzystne osadzanie sie
zanieczyszczen i pogarsza przeplyw powietrza. Nadto wedlug opisu to rozwiazanie cechuje sie takze wytrzymatoscia
mechaniczng i oddzielacz nie podlega odksztalceniu przez sile od$rodkowa. Rozwigzanie korpusu z turbinowymi
lopatkami ma eliminowaé¢ wady dotychczas znanych z patentow amerykanskich oddzielaczy majacych posta¢ kosza
z pionowymi zeberkami. Wskazano, ze to ma realizowaé cel wynalazku, ktorym jest opracowanie odkurzacza z
oddzielaczem zapewniajacym wysoka wydajno$¢ oddzielenia czasteczek cial stalych i cieczy od strumienia powietrza i
zapobiegajacym osadzanie sie czasteczek pytu i innych zanieczyszczen na oddzielaczu. Wynalazek ten mial i drugi cel
jakim bylo proste i niezawodne zapobieganie dostawaniu sie kropelek cieczy, czastek pytu i innych zanieczyszczen do
strefy turbiny. To za$ ma zapewni¢ element (20) kierujacy przepltywem powietrza usytuowany przy spodzie pokrywy,
a ktoéry to element w postaci wystepéw odchylonych od obwodu w kierunku do promienia, wytwarza na skutek
zawirowania powietrza ci$nienie, ktore jest w rOwnowadze z ciSnieniem turbiny. Zgodnie z opisem powietrze pod
turbing jest zawirowane, jest ono kierowane przez elementy 20 do promienia szczeliny w konsekwencji nad szczeling



powstaje nadciénienie, a w szczelinie (9) ci$nienie zostaje zrobwnowazone i nie jest wytwarzany przeplyw powietrza.
To ma pekié funkcje zapobiegajaca przedostawaniu sie pylu i zanieczyszczen w postacie czystek cial stalych oraz
cieczy do wnetrza pokrywy zawierajgcej turbine zasysanego powietrza. Jest to tzw. uszczelnianie ci$nieniowe. W
dotychczas stosowanych rozwiazaniach, w stanie techniki, problem ten byl rozwiazany przez zastosowanie labiryntu
nad oddzielaczem, ktéry powoduje przeciwnie skierowany przeplyw powietrza i wprowadzenie kropelek cieczy i
czastek do wnetrza turbiny (patent USA(...)) tzw. uszczelnienie mechaniczne a czemu zapobiegaé mialo przyjete w
wynalazku powodki rozwigzanie elementu kierujacego przeplywem powietrza. Niewatpliwie zatem zwazywszy na
wskazanie m.in. takiego celu wynalazku, element ten byl jedna z istotnych jego cech znamiennych.

W 2009 roku powo6dka uzyskata informacje, ze pozwana spotka wprowadza do obrotu urzadzenie czyszczace pod
nazwa (...), ktérego elementem jest oddzielacz, a ktore to urzadzenie powodka nabyla za faktura z 29 grudnia 2009
(faktura z karta gwarancyjna i instrukcja k. 102-122). Strukture tego oddzielacza obrazuja zdjecia (k. 222-233) jak
i stanowiacy element opinii prywatnych (k. 238-248) rysunek techniczny tego rozwigzania (k. 387-395, 638-646)
oraz zdjecia ogledzin oddzielacza sporzadzone przez bieglegod. L. (k. 1095, 1097, 1099, 101). Oddzielacz ten, co jest
niesporne, ma dno, korpus z turbinowymi lopatkami, ktérego segmenty stanowily koto turbiny z promieniowymi
podporami, na obwodzie, ktérego umieszczone zostaly turbinowe lopatki w ksztalcie zblizonym do profilu skrzydla
samolotu, identyczne jak rozwigzanie powoda, z tym tylko rbéznica, ze tym rozwigzaniu pozwanej zastosowano
zwiekszona liczba podpér w poréwnaniu z liczba podpor w segmencie oddzielacza powodki, co jednakze tak w Swietle
opinii prywatnych, jak i wydanych w postepowaniu sadowym nie zmienilo istoty rozwigzania. Rozwiazanie to, tak jak
patent, zawieralo tez pierscien uszczelniajacy, wyposazony w promieniowe podpory, pozycyjne polaczenia. PierScien
ten mial inny ksztalt anizeli schodkowy podany w opisie patentowym, jego gérny obwod mial ksztalt labiryntowy.
Przeciwstawne rozwigzanie nie zawieralo na spodzie zadnego elementu kierujacego przeptywem powietrza, o ktorym
mowa w zastrzezeniu patentowym. W istocie niesporne bylo, ze oddzielacz znajdujacy sie w tym urzadzeniu zawieral 3
elementy zastrzezenia patentowego, natomiast nie zawieral 4 cechy jaka jest element kierujacy przeplywem powietrza,
a z czym laczyl sie spor, czy brak tego elementu, zastosowane przez pozwang uszczelnienie labiryntowe stanowi
ekwiwalent rozwigzania powodki.

Powdbdka uznajac, ze doszlo do naruszenia jej praw z patentu, 30 lipca 2010 roku zwrécila sie do pozwanej o
zaprzestanie naruszen prawa z patentu (...) (k.157), gdy pozwana w odpowiedzi wskazala, ze wedlug wstepnych
ustalen zarzuty powoda sa nieuzasadnione, a urzadzenie przekazala do opinii ekspertom, po uzyskaniu ktorej zajmie
definitywne stanowisko (pismo z 10 sierpnia 2010 roku k. 175). Z kolei w piémie z 17 sierpnia 2010 roku (k. 183)
pozwana wskazala, ze dostrzegla do$c istotne roéznice pomiedzy patentem a stosowanym przez nig rozwigzaniem,
jednakze by uniknaé¢ sporu zaproponowala udzielenie licencji na rozwigzanie wg patentu (...), a co nie spotkalo
sie z akceptacja powodki (pismo z 30 sierpnia 2010 k. 185). 6 wrze$nia 2010 roku pozwana powiadomita powoda,
ze dalej oczekuje na ekspertyze dotyczacg kwestionowanego przez powddke urzadzenia po uzyskaniu ktorej, jak i
dokumentacji technicznej urzadzenia od producenta (pozwana byla importerem), zajmie stanowisko co do roszczen
podnoszony przez powodke.

W dniu 19 stycznia 2011 roku powodka wystapila z wnioskiem o udzielenie informacji w trybie art. 286 k.p.c. punkt 2
iust 2 punkt 1i2 p.w.n. do Sadu Okregowego w Bielsku-Bialej, odwolujac sie w uzasadnieniu do teorii ekwiwalentow
jako uzasadniajacych ochrone, gdy to stanowisko znalazlo odzwierciedlenie w ustaleniach Sadu Okregowego w
wydanym postanowieniu.

W dniu 7 pazdziernika 2011 roku powodka wezwala pozwana do wykonania postanowieniem Sadu Okregowego w
sprawie V G 7/11, w odpowiedzi na co pozwana w piSmie z 10 listopada 2011 roku, jak i 15 grudnia 2011 roku
wyrazila stanowisko, ze nie wprowadza do obrotu urzadzen czyszczacych (...) zawierajacych wszystkie cechy opisane
w zastrzezeniu patentowym (k. 356-359) odwotlujgc sie do wydanej na jej zlecenie ekspertyzy P. A. Identyczne
stanowisko pozwana zajmowala w zainicjonowanym przez powodke postepowaniu toczacym sie pod sygnaturg
I Co 4663/17 o wszczecie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. i 1050, wskazujac, ze nie oferuje urzadzen, ktore



posiadatoby cechy ekwiwalentne do elementu kierujacego przeplywem powietrza, a ktore to postepowanie zakonczylto
sie postanowieniem Sadu Rejonowego w Bielsku-Bialej z 5 listopada 2012 roku oddalajagcym wniosek powddki.

W 2011 roku pozwana dokonala modyfikacji wersji oddzielacza urzadzenia czyszczacego (...), wprowadzonego do
obrotu w 2009 roku i takie urzadzenie czyszczace ze zmodyfikowanym oddzielaczem powddka zakupila za fakturg
z 11 lipca 2012 roku (faktura k. 124 wraz z dokumentacja zdjeciowa k. 215-226).Produkcja tego oddzielacza
rozpoczela sie w kwietniu 2011 roku, gdy 11 marca 2011 roku pozwana dokonala zgloszenia do Urzedu Patentowego
opracowanego rozwiazania technicznego okreslonego jako separator pltynow w urzadzeniu czyszczaco — filtrujacym.
Zgloszenie to zostalo ogloszone 24 wrzesnia 2012 roku i na objete nim rozwigzanie pozwana otrzymata patent PL
(...) decyzja z 5 czerwca 2013 roku (k. 775) o udzieleniu ktorego ogloszono 31 stycznia 2014 roku (opis patentowy
k. 1360). Przedmiotem tego wynalazku zgodnie z jego opisem bylo zassanie, oddzielenie zassanego materialu
stalego od plynéw. Niewatpliwie pelni ono funkcje oddzielacza. Opis wynalazku odnosil sie do znanych rozwigzan
dotyczacych oddzielaczy, w tym patentu powoda. W zastrzezeniach patentowych wskazano, ze ten separator zlozony z
nalozonych na siebie pierScieni zaopatrzonych na obwodzie w ksztaltowe lopatki i posiadajacy od zewnetrznej strony
uszczelniajaca oslone, a od wewnatrz deflektor, gdzie wszystkie elementy separatora osadzone sa na wale silnika
elektrycznego urzadzenia, znamienny jest przy tym, ze ksztaltowe topatki znajduja sie na obwodzie piericienia i majg
przekroj o ksztalcie zblizonym do ksztaltu bumeranga i sa radialnie odchylone, podobnie jak Zebra i wzmacniajace
zebra, przy czym na zewnetrznej powierzchni deflektora osadzona jest uszczelniajaca oslona do ktdrej ksztaltowej
powierzchni przylega wywinieta na zewnatrz cze$¢ deflektora (opis wynalazku wraz z rysunkiem k. 1361-1366).
Poréwnanie rysunkéw oddzielacza wedlug patentu powodki oraz oddzielacza separatora pozwanej wskazuje, ze oba
majg element okreslany u powodki jako dno (12) a u pozwanej uszczelniajaca ostona, rézniace sie tylko wygladem
zewnetrznym (wypusty na pokrywie w rozwiazaniu z 2009 roku promieniowe, a w z 2012 roku poziome, gdy u powodki
takich brak), ktére jak wynikalo ze wszystkich opinii nie wplywalo na funkcjonowanie urzadzenia. Konstrukcja
pozwanej rowniez posiadata korpus skladajacy sie z nalozonych na siebie pierécieni, okre$lonych w patencie powo6dki
jako segmenty, gdy w obu przypadkach te elementy zawieraly na obwodzie lopatki, u powoédki sa to turbinowe
lopatki posiadajace cze$¢ zewnetrzng nieco pochylong w kierunku przeciwnym niz kierunek obrotu, majaca ksztatt
zblizony do skrzydel samolotu. W rozwiazaniu pozwanej lopatki maja ksztalt bumeranga i sg radialnie odchylone.
Roéznica dotyczy zastosowanych podpor zeber, ktore u pozwanej sa radialnie odchylone podobnie jak i wprowadzone
zebra wzmacniajace i zebra deflektora, gdy u powddki zebra sa proste, ulozone promieniowo. Zgodnie z opisem tego
rozwigzania zastosowanie umieszczonych radialnie zeber i wzmacniajacych zeber wraz z ksztaltowymi lopatkami o
takim samym kierunku obrotu sprawia, ze przeplyw powietrza w silniku w trakcie obrotéw jest bardziej plynny, a halas
znacznie zredukowany (opis k. 1362). W rozwigzaniu przeciwstawnym wystepuje tez pierécien uszczelniajacy, ktéry u
pozwanej okreslony jest jako deflektor. Co do tego elementu wystepuje réznica co do uksztattowania jego podpbér, gdy
w rozwigzaniu patentowym pozwanej sg one radialnie odchylone, a na zewnetrznej powierzchni deflektora osadzona
jest uszczelniajaca oslona do ktorej ksztaltowej powierzchni przylega wywinieta na zewnatrz cze$¢ deflektora.

Roéwniez i to rozwigzanie pozwanej nie zawiera elementu kierujacego przeplywem powietrza stanowigcego czwartg
ceche znamiennoSci oddzielacza objetego patentem powoda.

Decyzja Urzedu Patentowego z 1 grudnia 2017 roku stwierdzono wygasniecie patentu PL (...), udzielonego na rzecz
pozwanej na podstawie art. 9o ust 1 punkt 3 ust 2 4 w zw. z art. 224 ust. 4 p.w.p.

Przed Urzedem Patentowym toczylo sie tez postepowanie ze sprzeciwu powodki z dnia 30 lipca 2014 roku zlozonego
wobec prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego z 5 czerwca 2012 roku o udzieleniu patentu PL (...) na wynalazek
»separator pltynow” w urzadzeniu czyszczaco filtrujacym”, na rzecz pozwanej, z pierwszenstwem od 17 marca 2011
roku. Postepowanie to ostatecznie zakonczylo sie prawomocna decyzja Urzedu Patentowego z 10 kwietnia 2018 roku
oddalajaca sprzeciw (decyzja wraz z uzasadnieniem k. 1479-1489).

Pozwana oferuje w sprzedazy urzadzenie czyszczace (...), ktorego elementem jest separator (wydruk strony
internetowej k. 1473).



Nie bylo sporne, ze oddzielacz stosowany przez pozwana zar6wno w wersji z 2009 roku jak i wprowadzonej
do obrotu w 2011 roku nie zawieral elementu kierujacego przeplywem powietrza umiejscowionego przy spodzie
pokrywy (figura 9 patentu powoda k. 1359) w ksztalcie wystepu odchylonego obwodu w kierunku promienia.
Spor sprowadzal sie za$ do tego czy zastosowane w rozwigzaniu pozwanej uszczelnienie majace postaé tzw.
uszczelnienia labiryntowego mechanicznego mozna uznaé za ekwiwalent elementu kierujacego przeplywem powietrza
bedacego zarazem ekwiwalentem oczywistym, czy wprowadzone rozwiazania, modyfikacje nie wymagaly i nie nosily
wkladu tworczego czy sa to Srodki oczywiste, rownowazne dla przecietnego znawcy techniki, nie zmieniajace istoty
opatentowanego rozwiazania, a ktére mozna wyinterpretowaé z treéci zastrzezen. Jak wskazuje sie w doktrynie
wszelkie elementy zawarte w rozwigzaniu domniemanego naruszyciela musza by¢ ocenione z punktu widzenia funkcji,
jaka pelnia w tym rozwigzaniu, jak i tozsamosci efektu ich zastosowania w poréwnaniu z odpowiednim elementem
rozwigzania objetego patentem. Tylko wtedy, gdy brane pod uwage elementy jako ekwiwalentne, sa uwazane przez
fachowca za w sposéb oczywisty objete zastrzezeniami, sa oczywistymi ekwiwalentami dopuszczalne jest przyjecie
naruszenia patentu.

W rozpoznawanej sprawie zagadnienie to stanowilo przedmiot prywatnych opinii wykonanych na zlecenie stron, a
wlaczonych w sklad materiatu dowodowego. Opinie te, co jest oczywiste, aczkolwiek nie maja charakteru dowodu
z opinii bieglego o ktérym mowa w art. 278 k.p.c. to zgodnie z dominujagcym w orzecznictwie stanowiskiem nalezy
je traktowa¢ jako cze$¢ argumentacji faktycznej i prawnej przytoczonej przez strony. Gdy strona sklada taka opinie
z intencja uznania jej przez sad za dowdd w sprawie (a tak byl w tym przypadku), wowczas istnieja podstawy do
przypisania jej takze znaczenia dowodu z dokumentem prywatnego (art. 245 k.p.c.). Dokument taki stanowi dowdd
tego, ze osoba ktdra go podpisala wyrazila zawarty w niej poglad, nie korzysta zas z domniemania zgodnoéci z prawda
zawartych w nim w twierdzen (por. wyroki Sadu Najwyzszego z 15 stycznia 2010 roku, I CSK 199/09, 17 listopada
2010 roku, I CSK 57/10).

Te prywatne ekspertyzy sporzadzone przez znawcdw tematu byly sprzeczne w objetej nimi materii. Wedlug
ekspertyzy sporzadzonej przez eksperta M. O. zastosowany w rozwigzaniu pozwanej labiryntowy ksztalt pierécienia
uszczelniajacego, jak i rozna liczba podpér promieniowych pierscienia nie narusza rownowazno$ci zastosowanych
Srodkow technicznych, gdy funkeje pierécienia uszczelniajacego w obu przypadku sa tozsame, pozostaja bez wplywu na
gtowny cel wynalazku. Podobnie tez w ocenie tego eksperta, brak w oddzielaczu por6wnywanym (pozwanej) elementu
kierujacego przeplywem powietrza, nie wplywa na funkcje oddzielacza (k. 250-251).

Z kolei w ocenie eksperta inz. J. L. element kierujacy przeplywem powietrza oraz labiryntowy kolnierz pierScienia
uszczelniajacego przykrywajacego szczeline znany z patentu amerykanskiego, spelniaja te same funkcje techniczne,
prowadza do uzyskania tego samego rezultatu technicznego, labiryntowe uszczelnianie jest réwnowaznym
srodkiem technicznym do elementu kierujacego przeplywem powietrza umiejscowionym przy spodzie pokrywy.
Oba rozwigzania rozwigzuja problem zapobiegania przeplywowi powietrza i zanieczyszczen do wnetrza pokrywy
zawierajacej turbine (k. 259-267).

Natomiast ekspert inz. P. A. w sporzadzonej opinii stwierdzil, Zze poréwnywane oddzielacze pelnig te sama role —
oddzielacza czastek stalych i kropli wody od powietrza przed wypuszczeniem tego ostatniego na zewnatrz, a co nie
jest sporne, gdyz to jest istota kazdego oddzielacza urzadzenia czyszczacego, w tym i weze$niej znanych w technice
rozwigzan. Dokonujac za$ analizy i porownania obu rozwiazan wskazal, ze rozwigzanie pozwanej nie zawiera istotnego
elementu rozwigzania opatentowanego powodki, a to elementu kierujacego przeplywem powietrza, a ktory to element
jest rozwiazaniem nowatorskim innowacyjnym w zakresie wyeliminowania przeplywu powietrza w odniesieniu do
znanych w stanie techniki uszczelnien labiryntowych.

W ekspertyzie za$ sporzadzonej na zlecenie pozwanej z 22 lutego 2013 roku eksperci inz. P. M. i inz. W. C. stwierdzili,
Ze stosowane przez pozwang uszczelnienie labiryntowe znane w stanie techniki, co znalazlo tez odzwierciedlenie w
opisie patentu powoda, realizowane przez specjalne uksztaltowanie pierécienia uszczelniajacego jest uszczelnieniem
innego typu, dzialajacym na innej zasadzie niz uszczelnianie realizowane z wykorzystaniem elementu kierujacego
przeplywem powietrza. Zastrzezenie patentowe obejmuje ,element” a wiec w praktyce kazdy, ktérego zadaniem jest



zawirowanie powietrza i wytworzenia nadci$nienia. Takiego zas elementu brak w oddzielaczu pozwanej w rozumieniu
dostownym jak i jego réwnowaznika technicznego. Urzadzenie to nie realizuje jednej cechy technicznej wskazanej w
zastrzezeniu istotnej i koniecznej do realizacji rozwigzania wedlug patentu. Labiryntowego uksztaltowania pierscienia
uszczelniajacego nie mozna uznaé za réwnowaznik techniczny elementu kierujacego przeplywem powietrza ze
wzgledu na inng funkcje techniczng tych elementéw. Labiryntowego uksztaltowania ma za zadanie nie dopuscic¢
do przedostawania sie zanieczyszczen przez wydluzong droge o malej wysokosci w przekroju oraz krzywoliniowym
przebiegu i tym samym uszczelni¢ polaczone przestrzenie za$ element kierujacy przeplywem powietrza stuzy do
zawirowania powietrza i wytworzenia nadci$nienia skutkujacego wyré6wnaniem cis$nien i uszczelnien. Tozsame skutki
techniczne uszczelnienia realizowane sa inaczej, gdy istota wynalazku jest ten sposéb uszczelnienia przez element
kierujacy przeplywem powietrza, nie za$ samo uszczelnienie jako takie.

Roéwniez i rozbiezno$ci w tej kwestii wystepuja pomiedzy wydanymi w sprawie opiniami bieglych sadowych. Biegly w
opinii wydanej w toku postepowania przed Sadem I instancji odnoszac sie do kwestii braku w rozwiazaniu pozwanej
kierujacego przeplywem powietrza elementu umiejscowionego przy spodzie pokrywy, jako cechy znamiennej patentu
PL (...) bedacej jednym z jego istotnych elementéw, co w ocenie Sadu Apelacyjnego wynika nie tylko z samych
zastrzezen, ale potwierdza to tez tre$¢ opisu wynalazku, gdy ma zapewnia¢ proste i niezawodne zapobieganie
przedostawaniu sie kropelek cieczy, czastek pytu i innych zanieczyszczen do stacji turbiny, stwierdzil, ze labiryntowe
uksztaltowanie pierScienia uszczelniajacego w oddzielaczach pozwanej nie jest réwnowaznikiem wskazanego
elementu. Aczkolwiek cel jest ten sam, uszczelnianie to realizowane jest w odmienny sposéb z odmiennym skutkiem
technicznym nie sg to te same funkcje techniczne. Oddzielacz pozwanej nie wykorzystuje uszcezelnienia ciSnieniowego,
charakterystycznego dla rozwigzania patentowego powddki.

Poniewaz Sad I instancji pomimo zgloszonych przez powodke zarzutéw do tresci opinii, w tym natury merytorycznej,
nie wezwal bieglego do ustosunkowania sie do nich na piémie ani tez nie wezwal bieglego na rozprawe
celem umozliwienia wyjasnienia okolicznoéci bedacych przedmiotem zastrzezen w zakresie kwestii istotnych dla
rozstrzygniecia, taka probe podjal Sad Apelacyjny. Przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego nie moze ograniczac sie
do zlozenia przez bieglego pisemnej opinii, a biegly powinien by¢ wezwany na rozprawe, aby strony mogly mu zada¢
pytania, w szczegoblnosci gdy podnoszone s3 zastrzezenia wymagajgce wyjasnien badz wystepuja braki w opinii (por.
tak tez Sad Najwyzszy w wyrokach z 17 marca 2017 roku, III CSK 84/16, 14 listopada 2013 roku, II CSK 135/13, 2
grudnia 2011 roku, ITI CSK 60/11, 17 czerwca 2010 roku, III CSK 29/09). Podjete przez Sad Apelacyjny w tym zakresie
dzialania nie przyniosly rezultatu albowiem przeszkodzila temu $mier¢ bieglego. W zwigzku z tym konieczne stalo sie
dopuszczenie dowodu z opinii innego bieglego, a ktory to dowdd zostal przeprowadzony w postepowaniu apelacyjnym.
Biegly J. L. w wydanej opinii z 11 stycznia 2016 roku, odnoszac sie do kwestii spornej stwierdzil, ze aczkolwiek w
rozwigzaniach pozwanej brak jest kierujacego przeplywem powietrza elementu to zastosowane uszczelnienie w postaci
pierscienia uszczelniajacego w postaci labiryntowej pokrywajacego szczeline znajdujaca sie pomiedzy dolna pokrywa
turbinowa a pierScieniem jest ekwiwalentem tego elementu pelniac te samg funkcje techniczng, aerodynamiczna,
wprawienia w ruch powietrza. W ocenie bieglego zastosowanie innego rozwigzania nie wplywa na istote patentu,
sposob dzialania odkurzaczy. Zastosowanie elementu konstrukeji o innym ksztalcie, chociaz technicznie uzasadnione
dla znawcy, wyniklo w spos6b oczywisty, ze wyrdb bedzie spelnial swoje zadania.

Opinia ta budzila watpliwosci, gdyz w zasadzie sprowadzala sie po przeprowadzonych ogledzinach, poréwnaniu cech
do wyrazenia oceny bez szerszej motywacji przyjetego stanowiska co do ekwiwalentno$ci rozwiazania labiryntowego
do przyjetego w patencie uszczelnienia ci$nieniowego, w sytuacji, gdy to ostatnie stanowilo m.in. oprbcz innych
element6w o innowacyjno$ci rozwigzania powodki, stanowilo nowo$é w stosunku do znanego juz wezeéniej w stanie
techniki uszczelnienia labiryntowego, a ktoérego przy przyznaniu zdolnosci patentowej rozwigzaniu powodki, jego
cech znamiennych, nie uznano ze ekwiwalent znanego w technice uszczelniania labiryntowego. W Swietle treéci opis
wynalazku budzito watpliwo$ci czy to uszczelnienie (gdy to jest cecha kazdego oddzielacza) w sposéb oczywisty byto
objete zastrzezeniami patentowymi, czy faktycznie efekt jego zastosowania byl tozsamy z efektem zastosowanego
elementu kierujacego przeplywem powietrza w patencie, czy przeciwstawne rozwiazanie dziala w ten sam sposob.



Przesluchanie bieglego watpliwosci tych nie usunelo, a wrecz przeciwnie, bowiem biegly nie potrafit w sposob
przekonywujacy logiczny, umotywowac przyjetych wnioskéw opinii.

W ocenie Sadu Apelacyjnego zbednym bylo za§ przeprowadzanie dowodu z opinii kolejnego bieglego, gdy
dotychczasowy material, rozbiezne stanowiska ekspertow w tej kwestii, wskazuja, ze nie mozna tu méwié o oczywistym
ekwiwalencie, gdy tylko takie ekwiwalenty daja podstawe do przyjecia, ze doszlo do naruszenia patentu.

Nadto nie mozna tez przy ocenie pomijac¢ faktu oddalenia sprzeciwu powddki kwestionujacej cechy nowoéci i poziomu
wynalazczego stosowanego przez pozwana rozwigzania, a to prawomocna decyzja Urzedu Patentowego z 10 kwietnia
2018 roku w skladzie ktoérego byli eksperci. Z uzasadnienia decyzji wynika, ze aczkolwiek oba separatory majg to samo
zadanie to ich konstrukcja jest odmienna. Inny jest tez zakres ochrony rozwiazania PL (...) i nie jest tozsamy ani nie
wynika z opisu patentu PL (...). Pomiedzy rozwigzaniami istniejg r6znice, ktorymi sa odchylone radialnie lopatki,
podobnie jak zebra oraz wzmacniajace zebra. Konstruktor poprzez zaprojektowanie radialnych lopatek i zeber oraz
zeber wzmacniajacych uzyskatl zupelnie nowe parametry techniczne separatora, a takze inne sily oddzialywujace na
separator. Wysokie obroty lopatek wentylatora wytwarzaja proznie przez co powietrze jest wchlaniane do silnika,
réwnocze$nie substancje inne niz powietrze przechodza przez zaglebienie separatora plynéw sg separowane na
zewnatrz. Po wejsciu powietrza do silnika jest ono usuwane z silnika za po$rednictwem wylotéw powietrza. Zgodny
kierunek wylotéow powietrza wzdluz lopatek wentylatora silnika zapewnia maksymalng wydajno$é wyjéciowa co
efektywnie wplywa na zredukowanie halasu. Zastosowanie umieszczonych radialnie zeber i Zeber wzmacniajacych
wraz z ksztaltowymi lopatkami o takim samym kierunku obrotu sprawia, ze przeplyw powietrza w silniku w trakcie
obrotéw jest bardziej plynny, a halas znacznie zredukowany. Réwniez w ocenie Kolegium orzekajacego zastosowanie
rozwigzane oslony uszczelniajacej, wywinieta na zewnatrz cze$¢ deflektora, inna konstrukcja i umiejscowienie
uszczelnienia, jak i inna konstrukcja zeber i lopatek separatora jest wynikiem zmudnej pracy konstruktorskiej i zmystu
konstruktorskiego, ktory w wyniku procesu tworczego uzyskal nieoczywiste dla przecietnego znawcy rozwiazanie,
uzyskujac nieoczekiwany efekt w postaci zupelie nowej konstrukeji uszczelniajacej oslony deflektora. Rozwigzanie
problemu technicznego w Swietle przeciwstawionego stanu techniki (w tym patentu powoda) zostalo uznane za nowe i
nieoczywiste. Wskazano, ze przecietny znawca techniki z tej dziedziny wykorzystujac w spos6b standardowy dostepna
wiedze bez dokonan konstruktorskich, a jedynie w oparciu o wskazane opisy zgloszen patentowych i swoja rutyna
zawodowa, nie moglby osiagac takiego rezultatu.

Nie moze przy tym odnie$¢ rezultatu stanowisko powddki kwestionujace te decyzje w sytuacji, gdy nie zostala ona przez
nig zaskarzona, decyzja ta uzyskala walor prawomocnosci. Nie jest przy tym zasadne, w $wietle uzasadnienia decyzji,
stanowisko jakoby Urzad Patentowy RP odmoéwil uwzgledniania opinii J. E. na tej tylko podstawie, ze potraktowal ja
jako jedynie wyjaénienie, poparcie stanowiska strony. Tego rodzaju stwierdzenie nie jest trafne, gdy opinia ta zostala
poddana ocenie co do zasadno$ci zawartych w niej wnioskéw. Nie mozna tez podzieli¢ stanowiska jakoby Urzad
Patentowy nie dokonywal oceny przez pryzmat teorii ekwiwalentow a to w Swietle treéci uzasadnienia decyzji w ktérym
wskazano jakie kryteria decyduja o zaliczeniu rozwigzan do oczywistych a wéréd nich zastapienie w rozwigzaniu
znanego S$rodka technicznego innym réwnowaznikiem. Przyjecie za$§ nieoczywisto$ci rozwiazania wskazuje, ze nie
dopatrzono sie w nim elementéw majacych cech rownowaznikéw znanych juz $rodkow technicznych, w tym przede
wszystkim patentu powodki.

Fakt uzyskania wlasnego patentu na stosowane rozwigzanie oznacza, ze wlasciwy organ w zakresie posiadanych
kompetencji zbadati potwierdzil istnienie przestanek zdolnoSci patentowej, a co do patentéw udzielonych p6zniej brak
w ich rownowaznikéw innych juz istniejacych rozwigzan. Co do zasady dzialanie na podstawie wlasnych uprawnien
wynikajacych z ustawy i wykonywanie wlasnego prawa podmiotowego wylacza stan bezprawno$ci. Wykorzystanie
w stosowanym rozwigzaniu w pewnym zakresie rozwigzania objetego patentem nie wyklucza udzielania innego
patentu na rozwiazanie objete wezeSniejszym, o ile spelnia ono przestanki nowosci, nieoczywisto$ci. Uzyskanie zas
patentu na pdzniejsze rozwigzanie wskazuje na posiadanie przez nie zdolnoSci patentowej, poziomu wynalazczego,
a wiec niewkraczanie w zakres wylacznos$ci patentu udzielanego z weze$niejszym pierwszenstwem. Wskazaé tez
nalezy, ze nie jest kwestionowane w orzecznictwie dopuszczenie i udzielenie ochrony patentowej weze$niejszemu
patentowi w procesie o naruszenie patentu, gdyz p6zniejszy patent wprost wykorzystuje rozwigzania z wczeSniejszego



patentu, mamy do czynienia z identycznymi rozwigzaniami. Natomiast kwestia ta nie jest oczywista, w przypadku,
gdy fakt naruszenia podlega ocenie przy uwzglednieniu teorii rownowaznikow, ekwiwalentow, w $wietle ktorej
rozwigzanie p6zniejsze moze by¢ uznane za wchodzace w zakres ochrony patentowej w przypadku zastosowania w
nim oczywistych ekwiwalentéow. Uzyskanie patentu na pdzniejsze rozwiagzanie, a co zaklada jego nowo$¢ i poziom
wynalazczy — nieoczywisto$¢, co do zasady podwaza teze o ekwiwalentnoSci elementéw rozwigzania. Jednakze, o
ile mozna podzieli¢, aczkolwiek budzacy watpliwosci, poglad prezentowany w doktrynie, ze udzielenie patentu nie
oznacza urzedowego potwierdzenia dopuszczalnoSci korzystania z wynalazku, jak i nie wyklucza samego badania
naruszenia przy uwzglednieniu formalnego uprawnienia plynacego z zarejestrowanego patentu, jak i charakteru
postepowania o udzielenie patentu, gdy przyjety model patentu, procedury rejestracji ma charakter ograniczony. Co
do zasady rejestracja ma charakter formalny. Natomiast zupelnie inaczej przedstawia sie sytuacja w odniesieniu do
postepowania o uniewaznienie patentu, ktére ma charakter postepowania spornego, w postepowaniu tym toczacym
sie z udzialem zainteresowanych stron, dochodzi do pelnej oceny zdolnoéci patentowej, nowoéci, nieoczywisto$ci
charakteru spornego rozwigzania. Przekazanie tego rodzaju sporu do kognicji Urzedu Patentowego, jak i szerokie
okreSlenie tejze, powoduje wylacznie tych spraw z zakresu wlasciwos$ci rzeczowej sadéow powszechnych zaréwno
wprost, jak i poSrednio w zakresie badania zarzutéw co do zdolno$ci patentowej opatentowanego rozwigzania. Decyzja
Urzedu Patentowego w sprawie uniewaznienia patentu w postepowaniu sagdowym ma charakter prejudycjalny.

W $wietle powyzszego nie mozna bylo przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy, w ktorej ochrona patentowa ktorej
domagala sie powodka, opierala sie i podlegala ocenie na gruncie teorii ekwiwalentow przyjeciu, ze rozwigzanie
stosowane przez pozwang wchodzi w zakres patentu powoda na podstawie koncepcji ekwiwalentéw, poming¢ faktu
wydanej decyzji i jej podstaw. Powtdrzy¢ nalezy, ze za ekwiwalent objety zakresem ochrony patentowej moze byc
uznane tylko takie rozwigzanie, ktorego uzyskanie nie wymagaloby tworczosci wynalazczej, bylo oczywiste, gdy
oczywisto$¢ ekwiwalentu dla przecietnego znawcy, jest wymaganym kryterium, jak podkreéla sie we wszystkich
systemach prawnych i oznacza brak poziomu wynalazczego. Przychyli¢ sie nalezy do wyrazonego w literaturze
przedmiotu pogladu, ze w przypadku sporu dotyczacego rozwigzan opatentowanych, jak i prowadzenie postepowania
0 uniewaznienie patentu z poZniejszym pierwszenstwem, istotne znaczenie ma to czy Urzad Patentowy badajac
przeslanke nowosci i nieoczywistosci rozwazal, czy rozwiazanie objete poZniejszym patentem nie stanowi oczywistego
ekwiwalentu. Jezeli za$ to czynil i stwierdzil ze badane rozwigzanie przy uwzglednieniu spornych z punktu widzenia
porownywanych rozwigzan elementoéw, uznanych przez skarzacego za ekwiwalenty, rownowazniki cechuje nowo$¢ i
nieoczywisto§¢, wykluczone jest przyjecie naruszenia opartego na wykorzystaniu ekwiwalentoéw rozwigzania z patentu
wecze$niejszego. Nie mozna pomija¢, ze przy ocenie zdolnoSci patentowej nie uznaje sie za nieoczywiste takiego
rozwigzania w ktorym $rodek techniczny zastapiono jego oczywistym ekwiwalentem.

Nie stanowi podstawy do przypisania naruszenia patentu akcentowana przez apelujaca okoliczno$é wystapienia przez
pozwang z propozycja licencji, gdy to mialo miejsce przed uzyskaniem przez pozwana ekspertyzy i nie stanowilo
uznania stanowiska powddki, na co wskazuje tre$¢ pisma zawierajacego te propozycje.

Reasumujac w Swietle powyzszych rozwazan apelacja nie mogla odnie$¢ rezultatu, gdy ostatecznie mimo blednego
uzasadnienia rozstrzygniecie bylo prawidtowe. W ustalonym stanie faktycznym sprawy nie mozna uznac aby wykazane
zostatlo, ze tak na dzien wniesienia pozwu, jak i orzekania pozwana stosowala rozwigzanie wchodzace w zakres ochrony
patentowej powoda wynikajacej z patentu PL (...).

Nie mogla tez odnie$¢ skutku apelacja w czeSci dotyczacej rozstrzygniecia dotyczacego zadan pozwu zwigzanych z
dopuszczeniem sie przez pozwang czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 i 2 punkt 4 u.z.n.k., aczkolwiek
podzieli¢ nalezy stanowisko skarzacego co do blednego przyjecia za podstawe rozstrzygniecia braku legitymacji
czynnej powoda, przytoczony w tym wzgledzie zarzut, jak i argumentacje apelacji.

Dopuszczenie sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 u.z.n.k. skarzaca taczyla z postugiwaniem sie
przez pozwana w obrocie informacja widniejacy na zawieszkach umieszczonych na odkurzaczach, ze antyalergiczny
system (...) jest opatentowany w Unii Europejskiej pod wskazanym numerem, gdy informacja ta byla nieprawdziwa.
Okoliczno$é ta byla niesporna, nie zostala zaprzeczona przez pozwang, ktora podnosila, ze jest ona wynikiem



nieporozumienia. Pozwana posiada bowiem zarejestrowany pod numerem (...) wspdlnotowy wzoér przemystowy
przedstawiajacy z zewnatrz posta¢ odkurzacza (§wiadectwo dla wzoru przemyslowego k. 298 z 2 wrzeénia 2009
roku), gdy wynikiem niedopatrzenia, blednie uzyto na wskazanej przez powoda zawieszce okreslenia ,patented”
sugerujacego posiadanie patentu (zawieszka k. 294-296). Sad Okregowy przyjal, Ze ta informacja byla niewatpliwie
informacja nieprawdziwa, wprowadzajaca w blad klientéw wyczerpywala zakres pojeciowy rozpowszechnianie w
rozumieniu art. 14 ust 2 punkt 4 u.z.n.k. co jednakze nie jest wystarczajace dla przyjecia deliktu z tego przepisu. Z treéci
art. 14 ust. 1 wynika, ze przestanka odpowiedzialno$ci jest wina sprawcy i to w postaci winy umy$lnej. Delikt ten ma
bowiem charakter kierunkowy na co wskazuje okreslenie ,w celu”. Dzialanie sprawcy musi by¢ umy$lnie nakierowane
na przysporzenie sobie korzysci lub wyrzadzenie szkody (por. tez wyrok SA w Rzeszowie z 21 listopada 2013 roku,
I ACa 374/13), gdy ciezar wykazania tej przeslanki spoczywa na powodzie zgodnie z rozkladem ciezaru dowodzenia
z art. 6 k.c., gdy materialu pozwalajacego na poczynienie ustalen w tym przedmiocie powddka nie dostarczyla.
Brak jest materialu pozwalajacego odeprze¢ twierdzenie pozwanej, ze zamieszczenie tej informacji bylo wynikiem
niedopatrzenia dystrybutora, blednego uzycie sformulowania, terminologii w jezyku angielskim dla posiadanego
wspolnotowego wzoru przemyslowego, a co wyklucza wine umys$lng, a tym bardziej jej zamiar bezposredni.

Niezaleznie od powyzszego nie mozna tez pomijaé, ze powoddka ujawniajac te informacje, nie zwrdcila na to
uwagi pozwanej, nie podjela dzialan w kierunku pozaprocesowego uregulowania tej kwestii, przed wystapieniem
z powodztwem. Tymczasem pozwana po ujawnieniu tej okoliczno$ci, niezwlocznie podjela dzialania w kierunku
wyeliminowania tej informacji z obrotu, usuwajac zawieszki na ktérych informacja ta sie znajdowalta, dostosowujac
sie do zadania. Potwierdzeniem tego jest nowa przywieszka (k. 461) na ktorej nie widnieje juz bledne okreélenie
prawa ochronnego, jak i zeznania $wiadka G. S. (k. 1028). Powodka za$ nie wykazala aby poza przedmiotowa
przywieszka tego rodzaju informacje znajdowaly sie w innych materiatach w tym ulotkach katalogowych, jak i aby na
dzien wyrokowania dalej w obrocie wystepowaly nieprawdziwe informacje co do praw ochronnych przystugujacych
pozwanej, wystepowalo nadal naruszenie lub zagrozenie jej interesow, gdy podstawa orzeczenia jest stan istniejacy w
chwili orzekania zgodnie z art. 316 k.p.c., a ktoéry to przepis ma zastosowanie rowniez w postepowaniu apelacyjnym.

Wskaza¢ tez nalezy, ze w przypadku roszczenia o usuniecie skutkow niedozwolonych dzialan wymagane jest
zidentyfikowanie tak samego niedozwolonego dzialania, jego sposobu, przedmiotu, jak i skutkow tych dzialan.
Zmaterializowanie tego roszczenia polaczone jest z naruszeniem interesu przedsiebiorcy. Dzialania jakie maja byc
podjete w celu usuniecia skutkdw powinny byé¢ adekwatne do popelnionego deliktu i powstalego skutku takiego
dzialania, dotyczy¢ moga tylko tych $rodkow i materialéw stanowigcych noénik niedozwolonego dzialania sprawcy.

Co za$ sie tyczy roszczenia o zaniechanie to przy ocenie jego zasadnoSci nie mozna pomijaé jego celu, a ktérym
jest przerwanie stanu bezprawno$ci, niedozwolonych dzialan, jak i zapobiezenie takim dzialaniom w przyszlosci,
jezeli istnieje takie zagrozenie. Zaprzestanie takich dzialan w trakcie procesu oznacza, ze spelniony zostat cel stanu
naruszenia, a do rozwazenia pozostaje czy istnieje dalej zagrozenie, obawa, ze takie konkretne, objete sporem
naruszenie, moze sie powtorzy¢ w przyszloéci. Wykluczenie za$ takiego zagrozenia na przyszto$c, czyni powodztwo o
zaniechanie niezasadnym. Jak wskazuje sie w doktrynie i orzecznictwie oddalenie powddztwa o zaniechanie, gdy nie
istnieje, ustal stan naruszenia, moze nastapic¢ wtedy, gdy nie istnieje obawa podjecia objetego zadaniem zachowania
w przyszlo$ci. W sytuacji, gdy stan naruszenia intereséw innej osoby juz nie trwa roszczenie jest uzasadnione,
jezeli zachodzi realne niebezpieczenistwo ponowienia niedozwolonych dzialan. O takim za$ niebezpieczenstwie nie
mozna méwic¢ w stanie rozpoznawanej sprawy, ani tez powod takiego realnego zagrozenia nie wykazal, nie wskazujac
przemawiajacych za tym zachowan, z ktorych mozna by w drodze domnieman faktycznych wysnu¢ taki wniosek.
Podstawa uwzglednienia roszczen z art. 18 ust. u.z.n.k. jest dopuszczenie sie przez pozwanego czynu nieuczciwej
konkurencji oraz istnienie naruszenia badz zagrozenia interesu przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony, gdy ten
winien istnie¢ na moment wyrokowania (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 4 listopada z 2004 roku, I
ACa 560/04 wyrok Sadu Najwyzszego z 22 marca 2017 roku, III CSK 86/16).



Z tych wszystkich wzgledéw apelacja nie mogla odniesé rezultatu i na podstawie art. 385 k.p.c. podlegala oddaleniu,
a co determinowalo orzeczenie o kosztach postepowania apelacyjnego o ktérych orzeczono stosowanie do treéci art.
98 § 113 wzw.zart. 99 k.p.c.
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