Sygn. akt I ACa 44/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2013 1.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Wojciech Kosciolek (spr.)
Sedziowie: SSA Anna Kowacz-Braun
SSA Piotr Rusin
Protokolant: st. prot. sadowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powodztwa Fabryki (...) Spotki Akcyjnej w P.
przeciwko (...) Spblce Akcyjnej w W.

o zaniechanie naruszen praw z patentu

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie
z dnia 22 pazdziernika 2012 r. sygn. akt IX GC 577/10

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 630 zl (szeséset trzydziesci

zlotych) tytidem kosztow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I A Ca 44/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa Fabryka (...) spolka akcyjna w P. domagala sie nakazania stronie pozwanej (...) spolce z 0.0. w
L. zaniechania korzystania z wynalazku chronionego patentem nr. (...), udzielonym przez Urzad Patentowy RP na
wynalazek ,,przeno$nik ta§mowy oraz sposob eksploatacji przenosnika” zarejestrowanego na rzecz strony powodowej,
zgloszonego do ochrony w dniu 7 maja 2002r., a szczegdlnoSci przez zakazanie oferowania produktu bedacego
przedmiotem wynalazku na przetargach oraz montazu, wytwarzania i dostarczania takich produktéw zamawiajacym
w wykonaniu przetargoéw, a nadto nakazania pozwanej zaniechania aktéw nieuczciwej konkurencji i opublikowania

w prasie i na stronie internetowej pozwanej tre$ci orzeczenia sadowego.



W uzasadnieniu zadan wskazala, ze stosownie do wskazanego patentu jej prawa sa chronione w zakresie opisanego
przeno$nika taSmowego, posiadajacego zespdl napedu glownego zabudowanego na dolnym ciggu taémy w poblizu
czola przenoénika, pod wysiegnikiem wysypowym oraz petlicowy zasobnik tasémy zanapedowy, usytuowany pomiedzy
bebnem napedu gléwnego i bebnem zwrotnym , wyposazonego w przesuwny beben napinajacy i urzadzenie
napinajace ten beben oraz beben nawrotny napedzany odrebnym zespolem napedowym, w zakresie zastrzezenia
patentowego

- znamienny tym (1 zastrzezenie), ze jest zaopatrzony w pomocniczy zasobnik petlicowy tasmy, zainstalowany
pomiedzy bebnem napedowym napedu gléwnego i bebnem wysypowym przenoénika, wyposazonym w urzadzenie
naciagowe niezalezne od urzadzenia napinajacego sprzegnietego z przesuwnym bebnem napinajacym petlicowego
zasobnika zanapedowego tasmy.

Zdaniem powoda pozwana naruszyla prawa powddki oferujac chroniony patentem przenosnik taémowy na dwoch
przetargach organizowanych w 2010r. przez KWK (...) S.A.

W pierwszym przetargu pozwana zaoferowala urzadzenie w postaci nowego przeno$nika taémowego 1 600 mm, ktore
naruszalo patent powddki, zas§ w drugim przetargu w podobny sposdb naruszyla prawa przez zaoferowanie nowego
przenos$nika o szerokos$ci tas§my 1 300 mm.

Fakt naruszenia potwierdza - w ocenie powoda - opinia rzeczoznawcy w osobie rzecznika patentowego w sytuacji
braku zgody powoda na korzystanie przez pozwanego z jej wynalazku. W szczegdblnoSci z opinii rzeczoznawcy wynika,
Ze naruszenie nastapito w ramach cechy z 1- ego zastrzezenia, gdyz przenoénik firmy (...), - pokazany na rysunkach
ofertowych, posiada wszystkie istotne cechy techniczne wymienione w zastrzezeniu nr. 1 patentu (...), wehodzi wiec
w zakres patentu. W ocenie strony powodowej réznice w umiejscowieniu zespolu napedowego, jakie wynikajg z
poréwnania schematycznych i uproszczonych rysunkéw obu rozwiazan nie moga stanowi¢ przeszkody w uznaniu
zasadnosci twierdzenia o naruszeniu, skoro dotycza przeno$nikéw znanych ze stanu techniki.

Strona pozwana wniosta o oddalenie powodztwa i zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach stanowiska stwierdzila, ze wszczela postepowanie o uniewaznienie opisanego pozwem patentu przed
Urzedem Patentowym RP z uwagi na fakt, ze rozwigzania o wczeéniejszym pierwszenstwie niz przedmiotowy
wynalazek niweczg jego nowo$¢ oraz poziom wynalazczy, co usprawiedliwia zawieszenie niniejszego postepowania
do czasu zakonczenia postepowania w tej sprawie. Nadto podniosta argumenty §wiadczace, ze chronione patentem
rozwigzania byly powszechnie stosowane w gornictwie, co potwierdzaja opisane przez pozwanego patenty z 2000
i 19909r. Podniosla takze , ze miedzy urzadzeniem opisanym patentem a oferowanym przez powoda przeno$nikiem
(...) sa rozne, a r6znica ta wynika stad, ze wyr6znienie w patencie napedu gléwnego i pomocniczego oraz zasobnika
pomocniczego i zasobnika zanapedowego stanowi istotna r6znice z urzadzeniem (...) , bowiem urzadzenie to posiada
dwie rownorzedne stacje napinajace oraz jeden zespot napedowy, co wiecej przenoénik wedlug patentu nr. (...)
wyposazony jest w tzw. Urzadzenie naciaggowe niezalezne od urzadzenia napinajacego, podczas gdy przenos$nik
tasmowy I. zostal wyposazony w dwie stacje naciagowe dzialajace niezaleznie od siebie.

Odnoénie réznic technicznych wskazal pozwana na 10 przypadkéw umozliwiajacych odréznienie obu urzadzen.
Zarzucila takze niewskazanie przez powoda wartosci przedmiotu sporu.

Nalezy wskazaé, ze opiniujacy w sprawie P. G. (1) jest pracownikiem naukowym Katedry (...). Opinie w sprawie
sporzadzil uprzedniej decyzji sadu i wskazaniu jego osoby jako kandydata przez strone pozwana. Strona powodowa
konsekwentnie podtrzymywala wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego posiadajacego kwalifikacje
rzecznika patentowego. W swojej opinii P. G. (1) stwierdzil nastepujace réznice miedzy opisem urzadzenia chronionym
opisanym patentem a urzadzeniami wykorzystywanymi w obrocie przez strone pozwana;



1/ w przeno$niku opisanym patentem zespol napedu gtéwnego (cecha 5) zabudowany jest w poblizu czola
przeno$nika pod wysiegnikiem wysypowym, natomiast w przeno$nikach strony pozwanej zespot 6w usytuowany jest
za wysiegnikiem i za pomocniczym zasobnikiem petlicowym (k. 574 akt i 25 opinii);

2/ w przeno$niku opisanym patentem beben nawrotny (12) posiada okreslone cechy i jako taki
a/ stanowi¢ ma wyposazenie petlicowego zasobnika tasémy zanapedowego (8),

b/ ma by¢ napedzany odrebnym zespoltem napedowym (7),

natomiast urzadzenia pozwanego takich cech nie posiadaja , w szczegolnosci;

a/ beben nawrotny nie jest wyposazeniem stacji napinajgcej zanapedowej, gdyz stanowi wyposazenie napedu
glownego,

b/ nie jest napedzany odrebnym ( pojmowanym jako niepodobny do innych), niezaleznym napedem (k.575 akt i 26
opinii);

3/ w przenosniku opisanym patentem urzgdzenie naciggowe pomocniczego zasobnika petlicowego (9)
ma by¢ niezalezne ( tj. niezaleznie dzialajace) od urzadzenia napinajacego petlicowego zasobnika zanapedowego

Natomiast w przeno$niku wykorzystywanym przez strone pozwang w obu zasobnikach petlicowych ( 8 i 9) beben
napinajacy (10) i beben naciagowy (13) napedzane sa silownikami hydraulicznymi (15 a) i (15 b) polaczonymi ze
soba, ktéra w ukladzie ze stacjg napinajaca (11) i z sitownikiem (15b) uzaleznia od siebie dzialanie wszystkich trzech
urzadzen. (ro6znica ta wyklucza mozno$¢ przyjecia cechy niezalezno$ci dzialania opisanego patentem( k. 576 akt i 27
opinii).

W ocenie P. G. (2) (k.630 akt) opiniujacego na podstawie dokumentacji technicznej urzadzen oraz ich ogledzin
charakterystyczna cecha przenosnika chronionego patentem jest wyposazenie tego przenosnika w dodatkowe
urzadzenie naciggowe, niezalezne od urzadzenia napinajacego, co umozliwitlo m.in. skracania tego przenos$nika.
Uklad urzadzenia napinajacego przez umieszczenie go pod wysiegnikiem i rozdzielenie urzadzenia napinajgcego
pomiedzy tymi elementami a napedem urzadzenia naciagowego jest rozwigzaniem nowym i w ocenie rzeczoznawcy
tworczym. Efektem tego rozwigzania jest korzy$¢ w postaci mozliwoSci skrocenia przeno$nika objetego patentem do
minimalnych rozmiaréw, a korzy$¢ ekonomiczna polega na zmniejszeniu czestotliwoéci przesuwania przeno$nika,
co finalnie zmniejsza czas operacji i ich koszt, a takze wplywa na bezpieczenstwo. Takiego rozwiazania nie posiada
przeno$nik uzywany przez strone pozwana. W ocenie rzeczoznawcy to rozwigzanie stanowi kwintesencje zastrzezenia
patentowego. (k.631 akt).

Stanowisko to podtrzymal opiniujacy po dokonaniu ogledzin urzadzen oferowanych przez pozwanego, wskazujac
dodatkowo na typowe dla obu urzadzen rozwigzania wyrézniane takze w produkcji tego rodzaju maszyn (k.667 — 681).

Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy w Krakowie oddalil pow6dztwo i zasadzil od powoda na rzecz pozwanej koszty
procesu.

W motywach orzeczenia ustalil Sad Okregowy, ze przedmiotem patentu jest wynalazek stanowiacy utwor, polegajacy
na wyposazeniu przeno$nika taSmowego w dodatkowe urzadzenie naciggowe, niezalezne od urzadzenia napinajacego i
w konfiguracji jaka prowadzi do rozdzielenia urzadzenia napinajacego od naciagajacego, ktore to rozwiazanie przynosi
wymierne korzy$ci ekonomiczne oraz podwyzszenie bezpieczenstwa pracy.

W ocenie Sadu Okregowego pozwany nie korzysta z tego rozwigzania w procesie opracowywania dokumentacji i
produkcji przeno$nikow tasmowych. Stwierdzenie to— w ocenie Sadu Okregowego — wynika z tresci nie budzacej
watpliwoéci opinii bieglego P. G..



A poniewaz strona pozwana nie wykorzystala wynalazku objetego patentem , dlatego i jej powodztwo nie zastuguje
na uwzglednienie.

Apelacje od wyroku zlozylta strona powodowa zaskarzajac wyrok w calosci i zarzucajac;

- naruszenie przepisOw prawa procesowego, a to art. 23381 k.p.c. przez dokonanie blednych ustalen faktycznych
polegajacych na braku odniesienia do treSci zastrzezen patentowych, wyznaczajacych zakres przedmiotowy wynalazku
i wadliwym uznaniu, ze przedmiotem patentu jest utwoér, dotyczacy innej kategorii praw niz wynalazek; a nadto
naruszenie art. 27881 k.pc. przez ustalenie, Ze sporne urzadzenie nie narusza patentu w sytuacji w ktoérej wniosek
6w wyprowadzony zostal z opinii P. G. (1), ktéry nie jest rzecznikiem patentowym i nie posiada niezbednej
wiedzy w zakresie formulowania i interpretacji zastrzezen patentowych niezbednych dla stwierdzenia, czy sporne
urzadzenie pozwanej posiadalo cechy opisane w zastrzezeniach patentowych, a nadto nieprzeprowadzenie dowodu
z opinii bieglego rzecznika patentowego na okoliczno$é, czy urzadzenie pozwanej narusza patent powodki oraz
wadliwe stwierdzenie, ze wyniki ekspertyzy P. G. (2) nie budzily watpliwos$ci stron w sytuacji, gdy strona powodowa
kwestionowala opinie w caloéci.

Wskazujac na powyzsze wniosta o:

-dopuszczenie dowodu z opinii bieglego rzecznika patentowego na okoliczno$¢, czy urzadzenie (przenosnik
taSmowy ) oferowany, wytwarzany i dostarczony przez pozwang na przetargach publicznych posiada cechy wynalazku
chronionego patentem nr. (...) powo6dki i czy narusza ten paten, z uwzglednieniem ogledzin przeno$nika oferowanego
i dostarczonego przez pozwana;

- uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania wzglednie
zmiane zaskarzonego orzeczenia i orzeczenia zgodnie z zadaniem pozwu przy jednoczesnym obciazeniu pozwanej
kosztami postepowania apelacyjnego.

Strona pozwana wniosla o oddalenie apelacji i o zasadzenie kosztéw postepowania apelacyjnego.
Rozpoznajac apelacje zwazyl Sad Apelacyjny co nastepuje;

Apelacja nie zasluguje na uwzglednienie, jakkolwiek nie budza watpliwoSci naruszenia przepiséw postepowania
przez Sad I instancji, ktore wszakze w zakresie opisanym apelacja nie maja wplywu na tre$¢ wydanego w sprawie
rozstrzygniecia albo ktore jako nie objete apelacja wymykaja sie z zakresu kontroli instancyjnej zaskarzonego
orzeczenia. W tym ostatnim aspekcie Sad Apelacyjny uznaje za wlasne stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w
majacej moc zasady prawnej uchwale skladu siedmiu sedziow Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r. (IIT CZP
49/07, OSNC 2008/6/55). Sad Najwyzszy przyjal, ze sad drugiej instancji rozpoznajacy sprawe na skutek apelacji jest
zwigzany zarzutami dotyczgcymi naruszenia prawa procesowego, a bierze pod uwage z urzedu w granicach zaskarzenia
tylko niewazno$c¢ postepowania.

Istota sporu — wbrew motywom orzeczenia Sadu I instancji — nie sprowadza sie do ogélnego stwierdzenia, ze
pozwany nie korzysta z okre§lonego rozwigzania w procesie opracowywania dokumentacji i produkcji przenosnikow
taSmowych. Wymaga bowiem opisania ré6znic technicznych pomiedzy dwoma (opisanymi pozwem) przeno$nikami
(...) a urzadzeniem opisanym patentem ( w ramach zastrzezenia nr.1) i w oparciu o to poréwnanie wyprowadzenia
wnioskow, co do istnienia przeslanek o naruszeniu albo nienaruszeniu praw powoda chronionych patentem nr. (...),
udzielonym przez Urzad Patentowy RP na wynalazek ,przeno$nik taSmowy oraz sposob eksploatacji przeno$nika”.
Istota sprawy nie polega takze — wbrew stanowisku Sadu I instancji — na ocenie czy urzadzenie jest utworem w
rozumieniu prawa autorskiego. Istota bowiem patentu laczy sie z pojeciem wynalazku. W literaturze po$wieconej
istotnym dla sprawy zagadnieniom podkre$la sie, ze wynalazki moga by¢ dokonywane we wszystkich dziedzinach
techniki, ale jednak ciagle musza mie¢ charakter techniczny (por. Aurelia Nowicka "Programy komputerowe w
systemie prawa patentowego" wyklad na Konferencji Jubileuszowej "Polski i Europejski system ochrony wlasnos$ci
przemystowej" 3 pazdziernika 2008 r. publikowany na stronie internetowej Urzedu Patentowego RP). Wynalazek to



jest rozwiagzanie techniczne, ktore oczywiécie jest poprzedzone przez pomysl, ale istota wynalazku jest przedstawienie
precyzyjnego sposobu realizacji tego pomyshu przy pomocy oddzialywania na materie, tak aby znawca mogt go w
sposob powtarzalny realizowa¢ i otrzymac okre§lony w wynalazku rezultat.

Wszystko to prowadziloby do wniosku, ze w realiach sprawy nie doszlo do rozpoznania istoty sprawy, gdyby nie
dwie okolicznoSci, ktére w ocenie Sadu Apelacyjnego z racji charakteru sprawy (gospodarczej) i etapu postepowania
apelacyjnego (jako kontynuacji postepowania pierwszo instancyjnego i opartego na zgromadzonym w sprawie
materiale dowodowym) sprzeciwiaja sie uchyleniu zaskarzonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania. Celem postepowania sadowego jest bowiem rozstrzyganie sporu w sferze prawa materialnego.
Uchybienia prawa procesowego moga by¢ doniosle, o ile ich ranga dezawuuje tres§¢ wydanego rozstrzygniecia w
wyniku bezwzglednych (niewazno$c¢) albo wzglednych (opisanych zarzutami apelacji) podstaw prawa procesowego
ocenianych przez sad II instancji. Stad w sytuacji, w ktorej uchybien apelujacy nie dostrzegl (art.32881 k.p.c. czy
art.282 k.p.c.), a te nie niweczyly prawnie dotychczasowego postepowania, to i nie ma podstaw dla ich roztrzasania
w ramach niniejszego postepowania. Na marginesie tez zauwaza Sad Apelacyjny, ze jedynie fakt zakonczenia
postepowania o uniewaznienie patentu czynil zbednym rozwazanie kwestii wplywu tego ostatniego postepowania na
wynik niniejszego. Nie budzi bowiem watpliwo$ci, ze ocena przestanek tamtego postepowania wymagala réwniez
rozwazenia w niniejszym, uwzgledniajac okoliczno$ci faktyczne przedstawiane w toku postepowania przez strone
pozwang. Fakt oddalenia wniosku pozwanego o uniewaznienie patentu czyni z oczywistych przyczyn zbednym
rozwazanie tej kwestii w ramach niniejszego postepowania.

Na podstawie zebranego w sprawie materialu dowodowego Sad Apelacyjny ustalil, a nastepnie zwazyl co nastepuje;

W realiach sprawy niniejszej przypomnieé nalezy, ze stosownie do opisu wynalazku objetego patentem przenoénik
taSmowy powoda posiada pomocniczy zasobnik petlicowy tasmy, zainstalowany pomiedzy bebnem napedu gléwnego

i bebnem wysypowym.

Zasobnik pomocniczy jest wyposazony w urzadzenie naciaggowe niezalezne od urzadzenia napinajacego sprzegnietego
z przesuwnym bebnem napinajacym petlicowego zasobnika zanapedowego ta$my. Korzystnie przesuwny beben
naciggowy pomocniczego zasobnika taSmy jest sprzegniety z urzadzeniem naciaggowym, wyposazonym w sitownik
hydrauliczny. ( dowod opis wynalazku zawarty w opisie patentowym k. 12 odwro6t akt)

Z kolei zgodnie z zastrzezeniem patentowym 1 - wskazanego patentu prawa powoda sa chronione w zakresie
opisanego przeno$nika taSmowego, posiadajacego zesp6l napedu glownego zabudowanego na dolnym ciagu tasémy w
poblizu czota przeno$nika, pod wysiegnikiem wysypowym oraz petlicowy zasobnik taémy zanapedowy, usytuowany
pomiedzy bebnem napedu gléwnego i bebnem zwrotnym , wyposazonego w przesuwny beben napinajacy i urzadzenie
napinajace ten beben oraz beben nawrotny napedzany odrebnym zespolem napedowym, w zakresie zastrzezenia
patentowego - znamienny tym (1 zastrzezenie), ze jest zaopatrzony w pomocniczy zasobnik petlicowy(9) taSmy
(4), zainstalowany pomiedzy bebnem napedowym (6) napedu gléwnego (5) i bebnem wysypowym (1) przenos$nika,
wyposazonym w urzadzenie naciggowe (14) niezalezne od urzadzenia napinajacego (11) sprzegnietego z przesuwnym
bebnem napinajacym (10) petlicowego zasobnika zanapedowego (8) tasémy (4). (k.13 akt).

Jest zatem niewatpliwe, ze zastrzezenie to odnosi sie do rozwigzania technicznego (skoro stanowi¢ ma wynalazek) i
okreéla strukture wewnetrzna urzadzenia okre$lona przez wzajemne usytuowanie i polaczenie cze$ci lub podzespolow
tworzacych lgcznie zwarta calo$¢ przestrzennie uksztaltowana zdolng do osiggniecia ustalonego gbry przeznaczenia
wynalazku. Jest takze w sprawie niewatpliwe, ze urzadzenia oferowane w przetargach przez pozwanego nie posiadaja
wszystkich cech technicznych, ktére w opisie i zastrzezeniu 1 patentu powoda zostaly wskazane. W szczegblnosci na
podstawie opinii bieglego P. G. (1) (k. 573 akt) ustalono, ze poza elementami wspolnymi trzy spo$rod opisanych (a
wyzej podkre$lonych) zawieraja inne rozwigzania techniczne i dotycza one;

- usytuowania zespotu napedu gtownego (patent wskazuje jego usytuowanie w poblizu czola przenosnika, za$ opisane
elementy urzadzenia pozwanego wskazuje za wysiegnikiem i za pomocniczym zasobnikiem petlicowym (k.574 akt));



- istnienia dwdch zespoléw napedowych urzadzenia chronionego patentem i jednego zespolu napedowego ktory
moéglby by¢ wykorzystany jako odrebny naped zasobnika petlicowego (k.575 akt);

- wyposazenia urzadzenia chronionego patentem w urzadzenie naciagowe niezalezne od urzadzenia napinajacego w
sytuacji w ktorej urzadzenie pozwanego takiej cechy nie posiada, gdyz szeregowe polaczenie opisanych urzadzen wraz z
potaczeniem hydraulicznym uzaleznia od siebie dzialanie wszystkich urzadzen w przenoéniku pozwanego wykluczajac
mozliwo$¢ przyjecie, ze urzadzenia te funkcjonujg niezaleznie. (k.576 akt).

Jest faktem, ze stanowisko zawarte w opinii bieglego P. G. spotkalo sie z zarzutami powoda w zakresie tak
niekompletnoSci opinii (pominiecie jednego z urzadzen oferowanych przez pozwanego), jak i jej niemiarodajnos$ci
z uwagi na brak poréwnania samych urzadzen. Apelujacy pomija wszakze, iz biegly uzupelil swoja opinie
przez dokonanie poréwnania samych urzadzen oferowanych przez strony i w konkluzji swojej opinii stwierdzil,
ze przeno$niki oferowane przez pozwanego wykazuja réznice (wskazane powyzej) pozwalajace ocenié, ze zakres
przedmiotowy patentu nie obejmuje rozwiazan technicznych wystepujacych w urzadzeniu pozwanego (dowod : opinia
bieglego k.681 akt). W ocenie Sadu Apelacyjnego stanowisko bieglego uznaé nalezy za wyczerpujace i nie budzace
watpliwosci. Zwlaszcza gdy sie uwzgledni ustnie zlozona opinie przez bieglego do protokotu rozprawy z dnia 21
sierpnia 2012r. (k.709 akt). Dodatkowo w opinii tej biegly przedstawil nie tylko sw6j dorobek ale i do§wiadczenie
zawodowe w zakresie oceny urzadzen technicznych wykorzystywanych w goérnictwie. Jest tez poza sporem, ze
opiniujacy jest pracownikiem naukowym Akademii (...). Wszystko to pozwala uznaé¢ wydana przez bieglego opinie
za miarodajng dla oceny sprawy. W ocenie Sadu Apelacyjnego wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii
bieglego rzecznika patentowego uznaé nalezy za chybiony. W ocenie Sadu Apelacyjnego wiadomosSciami specjalnymi
potrzebnymi dla rozstrzygniecia sprawy byly wiadomo$ci techniczne z zakresu konstrukeji i budowy przeno$nikéw
tasmowych stosowanych w gornictwie, a nie wiedza z zakresu prawa. Wiadomosci specjalne byly bowiem niezbedne
dla przeprowadzenia analizy poréwnawczej w zakresie cech opisanych w pierwszym niezaleznym zastrzezeniu
patentowym w poréwnaniu z urzadzeniami pozwanego. Ta czynno$¢ zostala dokonana przez bieglego. Z uwagi na
jej kategoryczny charakter i przedstawienie rzeczowych argumentéw (Yacznie z analizg stanowisk procesowych stron
wynikajacych z opinii prywatnych rzecznikéw) nie ma podstaw prawnych dla weryfikowania zaprezentowanego w
niej stanowiska w ramach postepowania apelacyjnego. Trafnie w tym zakresie zwraca uwage pozwany na zakres
oceny dowodu z opinii bieglego, ktéra z racji specjalistycznych wiadomosci wymyka sie z kryterium wiarygodnosci
(te dotycza faktow jako zdarzen majacych miejsce w rzeczywistoéci i ewentualnie zwiazane by¢ mogly z okreSlonym
usytuowaniem rozwigzan technicznych w opisanych urzadzeniach — czego apelacja nie kwestionuje w sposéb
czytelny, podobnie jak w pozwie, skoro uwzgledni sie tres¢ opinii rzecznika patentowego opartej na oznajmieniu
bez szczegdlowego wyjasnienia faktu naruszenia patentu), a zwigzana jest z kryterium logicznosSci i zupelnoSci
wywodu technicznego przedstawionego przez bieglego w swojej opinii. W konsekwencji uznat Sad Apelacyjny, iz
mimo wadliwej argumentacji Sadu I instancji nie doszlo do naruszenia wskazanych apelacja przepiséw procedury
(art.233 1278 k.p.c.). Raz jeszcze zauwazenia wymaga, ze gdy istota rozstrzyganego zagadnienia laczyla sie w pierwszej
kolejnoéci z kwestiami technicznymi poddawanych ocenie urzadzen, to przeprowadzenie dowodu ze specjalisty z
zakresu tej dziedziny wiedzy bylo i jest wystarczajaca procesowa czynnoscia, a gdy osoba wykonujaca opinie posiada
doswiadczenie i wiedze w zakresie budowy wlaénie tych urzadzen, to i czynienie ustalen faktycznych w oparciu o
jej opinie nie pozostaje w sprzecznosci z jakakolwiek zasadg postepowania. A nadto podkreélenia wymaga fakt, ze
w przeciwienstwie do stanowiska rzecznika patentowego, ktore leglo u podstaw pozwu (stanowiace efekt analizy
wylacznie dokumentacji i stanowiace w istocie oznajmienie), stanowisko bieglego wyrazone w sprawie nie tylko
zwigzane bylo z wszechstronnymi czynno$éciami (analiza dokumentacyjna oraz poréwnanie rzeczywistych urzadzen)
bieglego P. G. ale jest poprawne pod wzgledem formy wypowiedzi..

W Swietle powyzszego rozwazenia wymaga, czy urzadzenia sprzedane przez pozwana w wyniku przetargu wskazanej
kopalni naruszaja patent w rozumieniu art. 63 i nast. p.w.p. i czy w konsekwencji ustalenie to usprawiedliwia
roszczenia powoda na podstawie art. 287 p.w.p. oraz roszczenie wynikajgce ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.
Jest niewatpliwe, ze dla zachowania roszczen opisanych w obu ustawach podstawowa okoliczno$cia jest stwierdzenie
bezprawnosci zachowania pozwanego przez naruszenie praw patentowych albo czerpania z renomy gospodarczej



powoda przez wykorzystanie tozsamych rozwigzan w oferowanym urzadzeniu . Brak tej przestanki wyklucza zasadno$é
roszczenia.

Zgodnie z "Uniwersalnym Slownikiem jezyka polskiego" PWN 2006 s. 275 "urzadzenie w znaczeniu technicznym
to mechanizm lub zesp6l mechanizméw shuzacy do wykonania okre§lonych czynno$ci, ulatwiajacy prace; przyrzad,
maszyna". Stad — jak to juz cze$ciowo zauwazono wyzej - w zastrzezeniach patentowych w kategorii "urzadzenia"
nalezy podawaé strukture wewnetrzna urzadzenia okreslona przez wzajemne usytuowanie i polgczenie czesci lub
podzespoldéw tworzacych lacznie zwarta calo$é przestrzennie uksztaltowana zdolna do osiagniecia ustalonego gory
przeznaczenia wynalazku. Jak wynika z treSci opinii bieglego P. G. zar6wno poréwnanie na linii pierwsze zastrzezenie
patentowe — opisy i rysunki ofertowe, jak i por6wnanie na linii pierwsze zastrzezenie patentowe — sprzedane
urzadzenia, nie stwarza podstaw dla uznania, ze poréwnywane urzadzenia posiadaja wszystkie cechy wspdlne.
Wystepujace roéznice miedzy urzadzeniami Swiadcza, ze jako wytwory ( a nie jak to mylnie wskazuje Sad I instancji
utwory) mysli ludzkiej stanowiag odrebne urzadzenia tego samego typu, a zasadniczym wyro6znieniem urzadzen
powoda chronionych patentem jest rozwigzanie opisane w zastrzezeniu pierwszym wyposazeniu przenos$nika
tasmowego w dodatkowe urzadzenie naciaggowe, niezalezne od urzadzenia napinajacego i w konfiguracji, jaka
prowadzi do rozdzielenia urzadzenia napinajacego od naciggajacego, ktore to rozwigzanie przynosi wymierne korzysci
ekonomiczne oraz podwyzszenie bezpieczenstwa pracy. Takiego rozwigzanie nie posiada urzadzenie pozwanego, co
w kontekécie elementéw opisanych zastrzezeniem pierwszym patentu nie moze umykaé z pola oceny, skoro przyjete
rozwigzanie techniczne stluzyé ma opisanemu celowi. W konsekwencji brak jest podstaw dla uznania, ze mimo
zbieznych cech uzytkowych i funkcjonalnych opisanych urzadzen doszlo do naruszenia patentu powoda. Granice
zastrzezenia patentowego powoda wynikajace z opisu technicznego wiasciwe dla celu gospodarczego urzadzenia
powoda nie s3 tozsame z rozwigzaniami technicznymi wykorzystanymi w rodzajowo tozsamych urzadzeniach
oferowanych przez powoda. W tych okolicznoSciach mimo wadliwego uzasadnienia zaskarzony wyrok Sadu I instancji
odpowiada prawu.

A skoro tak, to gdy istota sprawy zostala wyjaséniona na podstawie przeprowadzonego przed Sadem I instancji
postepowania dowodowego, to i nie ma podstaw dla podejmowania dalszych czynnosci procesowych w postepowaniu
apelacyjnym ( w zakresie oczekiwanym apelacja) i dlatego majac na uwadze powyzsze Sad Apelacyjny oddalil apelacje
powoda po myéli art. 385 k.p.c. z konsekwencjami rozstrzygniecia o kosztach.

Niezaleznie od powyzszego zwroci¢ nalezy uwage Sadowi I instancji na pierwotny brak formalny pozwu w
postaci niewskazania warto$ci przedmiotu sporu. Okoliczno$¢ ta w kontekScie dalszych czynnos$ci w ramach
dotychczasowego postepowania cywilnego posiada o tyle znaczenie, ze wyznacza granice powinno$ci w ramach
postepowan odwolawczych, w tym takze ewentualnego postepowania kasacyjnego. Zaniechanie to laczy sie zatem nie
tylko z powinno$ciami fiskalnymi stron na rzecz Skarbu Panstwa ale i okre§lonymi prawami stron postepowania. W
szczegolno$ci dochodzac roszezen procesowych w oparciu o dwie podstawy prawne i wykazujgc zasadno$é ochrony
majatkowej praw z patentu w oparciu o przepisy ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji (art.18 u.z.n.k.) poprzez
nakazania pozwanej zaniechania aktéw nieuczciwej konkurencji i opublikowania w prasie i na stronie internetowej
pozwanej treéci orzeczenia sagdowego, strona powodowa zglosila roszczenie o okre$lonej wartosci ekonomicznej (w
istocie zwigzanej z eliminacja w pewnym obszarze dzialan pozwanego konkurenta). Taki rodzaj dziatan procesowych
powoda posiada niewatpliwie ekonomiczna wartos¢, a wiec dotyczy praw majatkowych. W Swietle powyzszego Sad I
instancji nie mogl okreéli¢ roszczen powddki jako niemajatkowe (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sadowych), bowiem maja one charakter roszczen majatkowych i co za tym idzie nalezne oplaty od pozwu
i apelacji winien ustali¢ stosownie do warto$ci przedmiotu sporu. Okoliczno$é¢ ta wymagala zatem uzupelnienia w
ramach postepowania apelacyjnego i wplynela na czas jego trwania. Niezaleznie nie sposob nie zauwazy¢, ze wskazana
w postepowaniu apelacyjnym warto$¢ przedmiotu zaskarzenia dowodzi znikomego znaczenia ekonomicznego dla
powoda majacej wystepowaé miedzy stronami kolizji gospodarczej ( 2 000 z}).



Majac to wszystko na uwadze orzekl Sad Apelacyjny jak w wyroku na podstawie wskazanych przepiséw. O kosztach
orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. uwzgledniajac minimalna normatywna stawke wynagrodzenia dla zawodowego
pelnomocnika procesowego strony pozwane;j.



