Sygn. akt V ACa 216/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2012 1.

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Barbara Kurzeja
Sedziowie : SA Anna Tabak (spr.)
SA Janusz Kiercz
Protokolant : Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. w Katowicach
na rozprawie

sprawy z powodztwal(...) Spo6tki Akcyjnej w P.
przeciwko(...) Spotce Akeyjnej w K.

o ochrone prawa z patentu

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt XIII GC 256/11

1. zmienia zaskarzony wyrok w ten sposob, ze:

- oddala powodztwo,

- zasgdza od powodki na rzecz pozwanej kwote 857 (osiemset pieédziesiat siedem) zlotych tytulem kosztow
postepowania,

2. zasgdza od powo6dki na rzecz pozwanej kwote 1230 (jeden tysiac dwiescie trzydziesci) zlotych kosztéw apelacyjnych.

Sygn. akt V ACa 216/12

UZASADNIENIE

Powodka (...) S.A. w P. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spotki Akcyjnej w K. domagala sie nakazania
pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku pt. (...), chronionego patentem nr (...), w sposob zarobkowy lub
zawodowy bez zgody powddki, polegajacego na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, montazu, wprowadzaniu do



obrotu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku jak i stosowaniu
sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, montazu, wprowadzaniu do obrotu,
eksportowaniu lub importowaniu dla tych celéw produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem na calym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, takze podania w calo$ci wyroku do publicznej wiadomo$ci na koszt pozwanej oraz
zasadzenia na jej rzecz kosztow procesu.

Na uzasadnienie zadania powddka podala, ze przysluguje jej patent na wynalazek (...), urzadzenia te maja
zastosowanie w kopalniach. Przystugujgce powddce prawa wynikajace z patentu zostaly naruszone przez pozwang w
zwiazku z wzieciem przez nia udzialu w co najmniej 4 przetargach, ktérych przedmiotem byl zakup dla kopaln (...).

Pozwana w odpowiedzi na pozew o$wiadczyla, ze uczestniczac w przetargach wskazanych przez powodke w pozwie
nie przygotowywala ofert pod wzgledem technicznym, a wszelkie czynnoéci w tym zakresie dokonywane byly przez
drugiego konsorcjanta — (...)sp. z 0.0., wniosla o oddalenie powddztwa i wyrazila wole zawarcia z powddka ugody
sadowej, zarzucila brak wiedzy, by pomiedzy powddka a sp. (...) toczyla sie sprawa o naruszenie patentu, za$
zawezwanie powodki do zawarcia ugody dotyczylo przetargu, w ktérym nie uczestniczyla, a drugi przetarg natomiast
nie dotyczyl produktéw objetych patentem.

W toku procesu pozwana dodatkowo podniosla, ze ugoda sadowa z dnia 21 czerwca 2011 r. zawarta pomiedzy powodka
a (...) sp. z 0.0. wyczerpywala takze roszczenie wzgledem pozwane;j.

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. Sad Okregowy w Katowicach:

- nakazal pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku, pt. (...), chronionego patentem nr (...), udzielonym przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanym na rzecz powodki (...)Spdlki Akeyjnej w P. w sposéb
zarobkowy lub zawodowy, bez zgody powddki poprzez wytwarzanie, uzywanie, oferowanie, montaz, wprowadzanie
do obrotu oraz stosowanie sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak rowniez uzywania, oferowania, montazu,
wprowadzaniu do obrotu produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;

- oddalil powo6dztwo w pozostalej czeéci;

- zobowiazal pozwang do podania wyroku do publicznej wiadomo$ci poprzez zamieszczenie tre$ci punktu 1 wyroku w
czasopi$mie (...) w czwartkowym wydaniu, na jednej ze stron, gdzie ukazujg sie informacje o przetargach w rozmiarze
czcionki minimum 12 punktéw w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

- zasadzil od pozwanej na rzecz powddki kwote 1 217 zt tytulem kosztoéw postepowania.
Wyrok wydano na podstawie nastepujacych okoliczno$ci faktycznych:

W dniu 9 czerwca 1999 r. powddka zglosita do Urzedu Patentowego podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt. (...)
i zostatl jej udzielony patent w dniu 8 listopada 2008 r. za nr (...). Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z 28
grudnia 2004 r. dopuszczono (...) wykonywany przez powodke do stosowania w podziemnych zakladach gbrniczych
ze znakiem dopuszczenia (...).

Pozwana w dniu 6 marca 2006 r. wraz ze spotka (...) sp. z 0.0. w R. zawarla umowe konsorcjum nr (...),
ktorej celem bylo wspodlne ubieganie sie o udzielenie zamdéwienia w przetargu nieograniczonym na(...)dla (...).”
w 2006 r. Uczestnicy konsorcjum zobowigzali sie m.in. do wspdlnego przygotowania i zlozenia oferty. Pozwana
jako lider konsorcjum reprezentowala uczestnikow konsorcjum wobec zamawiajacego we wszystkich czynnoS$ciach
podejmowanych przez konsorcjum i jego uczestnikow w zwigzku z realizacja celu, w tym w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego i otrzymala pelnomocnictwo do prowadzenia w imieniu konsorcjum wszelkich spraw
podejmowanych w zwigzku z realizacja celu.



Zgodnie z § 4 umowy do obowigzkéw pozwanej nalezalo m.in. wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem oferty, za$§ obowiazkiem (...) sp. z 0.0. byto m.in. wykonanie elementow(...) bedacej przedmiotem
zamoéwienia.

Kolejng umowe konsorcjum ze spoika (...) pozwana zawarla w dniu 29 marca 2007 r. w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia w przetargu nieograniczonym na dostawy elementéw (...) do oddzialu (...) S A. w
2007 r. Uczestnicy konsorcjum zobowigzali sie m.in. do wspélnego przygotowania i zlozenia oferty. Pozwana — lider
— byla reprezentantem konsorcjum i jego uczestnikbéw wobec zamawiajacego w zwigzku z realizacjg celu, w tym
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i otrzymala pelnomocnictwo. Do obowigzkéw pozwanej - zgodnie z § 4
umowy — nalezalo m.in. wykonanie wszelkich czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem oferty, za$ (...)m.in. wykonanie
elementow (...), stanowigcej przedmiot zamoéwienia. Biegly B. K. powolany w sprawie tutejszego Sadu XIII GC 298/10
W swojej opinii stwierdzil, ze oferowana przez pozwang w tym przetargu(...)posiadata wszystkie cechy(...) objetej
patentem powodki.

Powodka wezwala pozwana do proby ugodowej w sprawie o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, praw patentu na
wynalazek nr (...). (...), innych praw wlasnoSci intelektualnej oraz dobr osobistych w okresie od 28 grudnia 2004 r. do
dnia zlozenia wniosku, czyli 28 grudnia 2009 r. Na uzasadnienie wniosku powodka podnosila, ze pozwana oferowala
w trakcie przetargu, organizowanego przez (...) S.A. oddzial (...)oraz przez (...) S.A.,(...) oraz (...), ktére wchodzily
w zakres wynalazku powodki chronionego patentem. Elementem ugody mialy by¢ m. in. zobowigzanie pozwanej do
zaprzestania dzialan naruszajgcych prawa powodki oraz zaniechania naruszania we wszelkich formach.

W odpowiedzi na wniosek pozwana stwierdzila, Ze nie uczestniczyla w przetargu na rzecz (...) S.A. oddziat (...), za§ w
przetargu organizowanym przez (...) S.A. skladala wspoélna oferte z (...), ale zadne z zadan nie dotyczyto produktéw
objetych patentem (...). W trakcie posiedzenia przed Sadem Rejonowym Katowice — Wschod w Katowicach, ktore
odbylo sie z udzialem pelnomocnikéw stron w dniu 11 lutego 2010 r., nie doszlo do zawarcia ugody z uwagi na brak
mozliwo$ci jej zawarcia stwierdzony przez pelnomocnika pozwane;j.

Przed tutejszym Sadem toczyla sie sprawa z powddztwa powddki przeciwko (...) Sp. z 0. 0. 0 ochrone prawa z patentu
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ktéra zakonczyla sie zawarciem ugody sagdowej i umorzeniem postepowania.
Na mocy ugody (...)

Sp. z 0. 0. w R. przyznala, ze naruszyla patent powodki nr (...), udzielony jej na wynalazek o nazwie (...) (...) w latach
od 2004 r. do dnia zawarcia ugody — 21 czerwca 2011 r. Nadto (...) zobowiazala sie do nie naruszania prawa z patentu
powodki nr (...) (...).

Biegly M. W. w opinii sadowej sporzadzonej na zlecenie Sadu Okregowego w Czestochowie w sprawie o sygn. V GC
94/10 z powodztwa powodki przeciwko (...) Sp. z 0. 0. w C. o ochrone patentu stwierdzil, iz oferowane przez te spotke
wyroby musialy by¢ — przynajmniej cze$ciowo — wytworzone przez innego producenta, ale jednoczesnie musialy byc
substytucyjne (réwnowazne) w stosunku do (...)produkowanych przez powodke i wchodzi¢ w zakres ochrony z jej
patentu nr (...).

Podstawa ustalen faktycznych byly dowody z dokumentéw oraz opinie bieglych sporzadzone w innych postepowaniach
sadowych.

Sad pierwszoinstancyjny nie wzial pod uwage zarzutow pozwanej z pisma procesowego z 9 stycznia 2012 r. jako
sprekludowanych i z tej samej przyczyny oddalit wniosek pozwanej w przedmiocie przestuchania §wiadk6w S. S.iZ. F..

Oddalono wniosek powodki o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego i zobowiazanie pozwanej do zlozenia wskazanych
dokumentow jako niemajacych znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.

W takim stanie rzeczy Sad Okregowy jako bezsporna uznat okoliczno$¢ posiadania przez powddke od 9 czerwca 1999
r. prawa ochronnego na wynalazek, brak udzielenia przez powddke licencji na uzywanie chronionego wynalazku.
Ogloszenie o udzielenie powddce ochronie patentowej ukazato sie w dniu 18 grudnia 2000 r. Stwierdzil Sad, ze w mysl



art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo
wylgcznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Podkreslit brak zaprzeczenia w istocie przez pozwang zadania pozwu i wyrazania przez nig zgody na zawarcie ugody
W niniejszej sprawie.

Nie uznal zarzutu pozwanej niewiedzy o naruszeniu przez drugiego z konsorcjantéw — (..) sp. z 0.0. —
przystugujacych powodce praw z patentu oraz by jej rola w konsorcjum ograniczala sie jedynie do zadan o charakterze
administracyjnym, jako sprzecznym z zapisami umowy konsorcjum. Dodal Sad, ze pozwana nie wykazala w tym
zakresie swoich twierdzen a takze nie przedstawila zadnej argumentacji prawne;j.

Nie uznano takze twierdzen pozwanej dotyczacych proby ugodowej z wniosku powddki, jako ze wniosek powodki
dotyczyl m.in. naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw przedmiotowego patentu w okresie od 28 grudnia 2004
r. do 28 grudnia 2009 r., wniosek obejmowal wszystkie czyny naruszajace patent, a tre$¢ wniosku o zawarcie ugody
jest ogdlna i obejmowala szerokie spektrum dzialan.

Podkreslil Sad Okregowy, Ze pozwana w odpowiedzi na pozew nie zaprzeczyla naruszenia prawa powodki, w zwigzku
z tym na podstawie art. 230 k.p.c. uznat za przyznany fakt naruszenia przez pozwana patentu, majac takze na uwadze
propozycje pozwanej o ugodowym zalatwieniu sprawy.

Za nieuzasadnione uznal twierdzenie pozwanej, by ugoda sadowa z 21 czerwca 2011 r. zawarta pomiedzy powddka a
spo6ika (...) miala takze dotyczy¢ roszezen powodki wzgledem pozwane;.

Roszczenie powddki uznal za czeSciowo uzasadnione w $wietle art. 287 ust. 1 prawa wlasno$ci przemystowe;j,
podkreslajac, ze roszczenie o zaniechanie w praktyce jest najwazniejszym Srodkiem cywilnoprawnej ochrony praw
majatkowych, niezaleznym od winy naruszyciela, ma charakter obiektywny.

Zadanie zaniechania naruszeh moze oznaczaé zaréwno ich zaprzestanie jak i niepodejmowanie, z tego wzgledu z takim
roszczeniem mozna wystepowac gdy stan naruszenia trwa, jak i wowczas, gdy stan taki ustal, ale istnieje mozliwosé
ponownego podjecia dzialan naruszycielskich. Szczegbélnym sposobem usuniecia skutkow naruszenia patentu jest
podanie do publicznej wiadomosci cze$ci lub catoSci wydanego orzeczenia sagdowego.

Roszczenie powodki o zaniechanie naruszenia poprzez eksportowanie i importowanie produktu oddalono, gdyz
uwzgledniono powodztwo o zaniechanie korzystania polegajacego na m.in. na wprowadzaniu do obrotu produktu, a
pojecie to jest szersze i mie$ci w sobie czynno$ci zwigzane z eksportowaniem i importowaniem produktu.

Uwzgledniajac stanowisko pozwanej — oddalono w czeéci zadanie dotyczace publikacji wyroku w calo$ci, uznajac,
ze wnioskowany przez powoddke sposéb publikacji jest dla pozwanej zbyt dolegliwy, zwlaszcza w zakresie rozmiaru
ogloszenia i czcionki.

Wyrok Sadu Okregowego zostal zaskarzony apelacja pozwanej domagajacej sie jego zmiany przez oddalenie
powddztwa i zasadzenia na jej rzecz kosztéw postepowania.

Skarzaca podniosta nastepujace zarzuty:
1. naruszenie art. 233 k.p.c.

- przez bledne przyjecie, ze zadania pozwanej w ramach konsorcjum nie ograniczaly sie jedynie do strony
administracyjnej i formalnoprawnej,

- przez bledne przyjecie, ze ugoda zawarta pomiedzy powddka a (...)
Sp. z 0.0. nie wyczerpywala wszystkich roszczen powddki z tytulu naruszenia przedmiotowego patentu,

- przez przyjecie przyznania przez pozwang naruszenia patentu,



2. naruszenie przepisu art. 479'4 § 2 k.p.c. poprzez uznanie zgloszonych przez pozwang wnioskéw dowodowych oraz
twierdzen pozwanej zgloszonych w pi$mie z 9 stycznia 2012 r. za spdznione.

Skarzaca zlozyta wniosek o zawieszenie postepowania do czasu prawomocnych rozstrzygnie¢ spraw toczacych sie w
Urzedzie Patentowym w przedmiocie uniewaznienia patentu (...).

Powddka wniosla o oddalenie apelacji i zasadzenia na jej rzecz kosztéw postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl:
- apelacja pozwanej jest uzasadniona, chociaz nie wszystkie podniesione w niej zarzuty sg trafne.

Generalnie ustalony przez Sad Okregowy stan faktyczny w sprawie jest prawidlowy, znajduje oparcie w zebranych
dowodach z dokumentdéw i ustalenia te Sagd Apelacyjny potwierdza w calo$ci, uznajac je za wlasne.

Nie mozna jednak podzieli¢ wnioskoéw prawnych wyciagnietych przez Sad pierwszoinstancyjny.

Niespornym jest posiadanie przez powodke patentu na wynalazek pt. (...) nr (...) i trwanie przystugujacej jej prawa
od 9 czerwca 1999 r. Nie ulega watpliwo$ci, ze wyroby wytwarzane wedtlug patentu powo6dki sa wykorzystywane w
gbrnictwie.

Ze znajdujacych sie w aktach dowodéw wynika zlozenie w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w 2006 T.
przez (...)S.A. oraz w 2007 r. przez (...) S.A. w K. ofert na(...)przez konsorcjum z udzialem pozwanej jako lidera i
niewystepujace w sporze(...) sp. z 0.0. Pozwana i spolka (...) w celu wspodlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
w wymienionych wyzej przetargach oraz w przypadku ich wygrania i zawarcia umowy z zamawiajacym celem ich
realizacji zawarly dwie umowy konsorcjum.

Nr (...) z 6 marca 2006 r. i nr (...)z 29 marca 2007 r. zawierajgce takie same ustalenia. W umowach uczestnicy
konsorcjum zobowiazali sie m.in. do przygotowania i zlozenia oferty oraz wspdélnego wykonywania, na zasadach
okre§lonych w umowie konsorcjum, wszystkich czynnoSci skladajacych sie na realizacje przedmiotu przetargu.
Pozwanej przydzielono funkcje lidera i reprezentanta konsorcjum oraz jego uczestnikéw wobec zamawiajacego, w
tym w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia oraz przy zawieraniu umowy z zamawiajacym. W zwigzku z tym
spolka (...) udzielila pozwanej pelnomocnictwa. W § 4 umoéw konsorcjum ustalono obowiazki obu K.. Zgodnie z
nimi pozwana zostala zobowiazana m.in. do wykupienia wymagan ofertowych, wykonania wszystkich czynnoéci
zwiagzanych z przygotowaniem oferty, podpisania i zlozenia oferty, interpretacji wobec zamawiajacego tresci oferty,
skladania wyja$nien zamawiajacemu dotyczacych dokumentéw potwierdzajacych spelienie warunkéw z p.z.p.i (...),
wniesienia wadium, zawarcia umowy z zamawiajgcym, wniesienia ewentualnego protestu i odwotlania, utrzymywania
kontaktu z zamawiajacym.

Natomiast drugi z konsorcjantéw — (...) sp. z 0.0. zobowigzana byla m.in. do wykonawstwa (...), stanowiacej przedmiot
zamoéwienia.

Nie ulega watpliwo$ci wytwarzanie przez spolke (...) (...) z naruszeniem przystugujacego patentu nr (...) powodce, co
wymieniona spbtka przyznata zawierajgc z powodka ugode w sprawie pod sygn. XIII GC 298/10 w dniu 21 czerwca 2011
r. Zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie bylo ustalenie i zajecie stanowiska przez Sad, czy pozwana uczestniczac
w przetargach zorganizowanych w 2006 r. przez (...)S.A. oraz w 2007 r. przez (...) S.A. w ramach Konsorcjum —
wraz z (...) sp. z 0.0. — naruszycielem patentu powddki — rowniez dopuscila sie naruszenia przystugujacych powodce
praw bezwzglednych. Na to pytanie Sad pierwszoinstancyjny odpowiedzial twierdzaco, co leglo u podstaw wydania
zaskarzonego wyroku i wywiedzionej apelacji przez skarzgcag.

Swoje stanowisko Sad Okregowy uzasadnil tre$cia umoéw o konsorcjum oraz stanowiskiem procesowym zajetym przez
apelujaca w niniejszym procesie.



Co do przyjetej przez pozwang obrony w procesie, to nie mozna przyja¢ za sadem pierwszoinstancyjnym, by
pozwana nie zaprzeczyla zadaniu pozwu. Zwazy¢ nalezy na podniesienie w odpowiedzi na pozew przez pozwang
jej roli w uczestnictwie w postepowaniach przetargowych polegajaca na wykonywaniu czynnoSci nie majacych
charakteru technicznego. Wynika z tego zaprzeczenie przez pozwana by naruszyla prawa powodki wynikajacych z
przedmiotowego patentu. Dodatkowo w piSmie procesowym z dnia 9 stycznia 2012 r. (wobec niedojScia do ugodowego
zalatwienia sporu) pozwana zajela wyrazne stanowisko procesowe wnoszac o oddalenie w caloSci powodztwa.
Pozwana natomiast przyznala swoj udzial we wskazanych w pozwie przetargach. Za przyznanie przez powodke faktu
naruszenia patentu nie moze by¢ uznana wyrazona przez nig w odpowiedzi na pozew wola ugodowego zakonczenia
niniejszej sprawy. Zwazy¢ nalezy, ze stanowisko strony zmierzajacej do zawarcia ugody oraz propozycje ugodowe
jednej lub obu stron nie moga by¢ brane pod uwage przy merytorycznym rozstrzygnieciu sporu.

W tych okolicznosciach nie sposob uznaé za sprekludowane stanowisko pozwanej zajete w pisémie procesowym z9
stycznia 2012 r., a takze za sprekludowane wnioski dowodowe, co czyni zasadny zarzut skarzacej w przedmiocie

naruszenia art. 479'* § 2 k.p.c. Pomimo tego pozwana nie moze podnosi¢ w postepowaniu apelacyjnym
zarzutu z oddalenia wniosku w przedmiocie przestuchania §wiadkéw S. S. i Z. F., gdyz po wydaniu przez Sad
pierwszoinstancyjny w tym zakresie postanowienia dowodowego nie zlozyla zastrzezenia w trybie art. 162 k.p.c.

Nie zasluguje na uwzglednienie zarzut apelujacej naruszenia przepisu art. 233 k.p.c. poprzez bledne przyjecie, iz
ugoda zawarta pomiedzy powddka a spoélka (...) wyczerpywala wszelkie roszczenia powodki z tytulu naruszenia
przystugujacego jej patentu takze przeciwko pozwanej jako czlonka konsorcjum.

W tym miejscu wypada wskazaé brak po stronie pozwanej konsekwencji i sp6jnoéci: z jednej strony — powolujac sie
na zawartg umowe konsorcjum — zaprzecza dopuszczeniu sie naruszenia praw patentowych powodki, z drugiej strony
twierdzi, ze ugoda pomiedzy powodka a (...) sp. z o.0. takze jej dotyczyla.

Przypomnieé¢ wypada, ze konsorcjum tworzone jest przez co najmniej 2 firmy, a jego celem jest wykonanie wspolnych
zadan, z reguly o charakterze ekonomicznym. Konsorcjum nie jest zadnym odrebnym podmiotem, nie posiada
osobowos$ci prawnej ani zdolno$ci sadowej. Czlonkowie konsorcjum zachowuja swoja odrebno$é prawna, zdolno$é
sadowa, natomiast ewentualnie udzielajg pelnomocnictwa do czynnoéci prawnych jednemu z konsorcjantéw. Umowa

o konsorcjum nie jest odrebnie stypizowana, a jej zawarcie jest dopuszczalne na podstawie art. 353" k.c.

W Sadzie Okregowym w Katowicach pod sygn. XIII GC 298/10 toczyla sie sprawa z powddztwa powodki przeciwko (...)
Sp. z 0.0. 0 ochrone przystugujacych powodce praw z przedmiotowego patentu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zakonczona ugoda zawartg 21 czerwca 2011 1., ktora (...) sp. z 0.0. przyznala fakt naruszenia patentu powodki w latach
2004 — do zawarcia ugody, zobowiazujac sie do ich nienaruszania w przyszlo$ci.

Jako, ze wymieniona ugoda zostala przez strony procesu tj. powddke i (...) sp. z 0.0. (ktora jest odrebna od pozwanej
osoba prawng) nie mogla ona obejmowac stosunkéw prawnych pomiedzy powodka a pozwana.

Podkreslenie wymaga upatrywanie sie powddki naruszenia jej praw podmiotowych przez pozwana poprzez skladanie
ofert w postepowaniach przetargowych, organizowanych w resorcie gérnictwa na zakup i dostawe (...). Powodka w
pozwie oraz dalszych pismach nie podawala, czy skladane przez pozwana oferty zostaly przyjete i doszlo do zawarcia
umow oraz ich realizacji.

Pozwana przyznala fakt skladania ofert na dostawe (...) na potrzeby gornictwa, jednakze w ramach konsorcjum —
jako czlonek a wnoszac o oddalenie powddztwa wywodzila brak udzialu w przygotowywaniu oferty pod wzgledem
technicznym.

Treécig patentu jest prawo wylacznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy i zawodowy (art. 63 p.w.p.)
Prawo to ma charakter bezwzgledny i dziala
erga omnes.



Za naruszenie praw wylacznych wynikajacych z patentu moze by¢ uznane takie dzialanie, ktére mozna zakwalifikowac
jako bezprawne a polegajace na wkroczeniu w zakres cudzego prawa.

By dzialania te zakwalifikowa¢ jako naruszajace patent musza spelniaé lgcznie nastepujgce warunki:
- polegajace na korzystaniu z opatentowanego wynalazku,

- odbywac¢ sie w spos6b zarobkowy lub zawodowy,

- by¢ dzialaniem bezprawnym,

- dzialanie to mieSci sie w granicach ochrony wynalazku.

Za naruszenie praw z wlasnoSci przemystowej (tu wynalazku) sprawca ponosi odpowiedzialnosé¢ cywilna, ktéra
ma charakter obiektywny, tj. zachodzi zawsze w razie bezprawnego wkroczenia przez sprawce na obszar dzialania
zastrzezony dla uprawnionego, jest niezalezna od winy oraz dobrej lub zlej wiary (wina i rodzaj wiary ma znaczenie
jedynie przy ocenie skutké6w naruszenia praw). Naruszenie cudzej wlasno$ci przemystowej stanowi delikt, z tym ze w
art. 287 ust. 1 p.w.p. zawarto roszczenia stuzace uprawnionemu celem ochrony przystlugujacych mu praw i regulacja
ta jest szczego6lna w stosunku do przepisow kodeksu cywilnego.

Jednym z czynéw naruszajacych prawa podmiotowe wynikajace z patentu jest oferowanie i wprowadzenie do obrotu
wyrobow objetych patentem (art. 287 p.w.p.).

Pozwana nie zaprzeczyla skladania ofert w postepowaniach przetargowych organizowanych przezjednostki gornictwa
na dostawe i sprzedaz (...) — jako czlonek konsorcjum, utworzonych ze sp6ika (...). Nie ulega watpliwos$ci — co wynika
z ugody sadowej zawartej przed Sagdem Okregowym w Katowicach w sprawie XIII GC 298/10, ze sp6lka (...) w tychze
przetargach oferowala wykonanie(...) takich samych, jak objetych patentem posiadanym przez powddke.

Skoro pozwana — wspdlnie ze spodltka (...) — oferowala (...) objetych przedmiotowym patentem, to dopuscila sie
naruszenia przyslugujacego powoddce prawa podmiotowego. Nie ma przy tym znaczenia, ktory z konsorcjantéw
opracowywal oferte pod wzgledem technicznym i czy pozwana miala wiedze, aby oferowane (ktére mial wykonac
drugi uczestnik konsorcjum) wyroby naruszaly patent powodki, skoro oferta zostala zlozona jako jedna (przez dwa
rownorzedne podmioty), za$ dla uprawnionego istotnym byt jedynie fakt dopuszczenia sie deliktu. Kwestia natomiast,
ktory z konsorcjantow opracowal techniczng cze$¢ oferty ma znaczenie dla ich wewnetrznego stosunku, nie za§ wobec
osoby trzeciej (nawet nie zamawiajacego i organizujacego przetarg).

Z podanych wyzej przyczyn nie mozna uznac¢ za zasadny zarzut naruszenia przez Sad pierwszoinstancyjny art. 233
k.p.c.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, apelacja pozwanej podlega uwzglednieniu, majac na uwadze przepisy prawa
materialnego, ktore nalezalo wzia¢ pod uwage z urzedu.

Uprawnionemu z patentu — w razie naruszenia przystugujacych mu praw podmiotowych przystuguja nastepujace
roszczenia (art. 287 p.w.p.):

- 0 zaniechanie naruszenia,
- 0 wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
- 0 naprawienie wyrzadzonej szkody.

Zaniechanie naruszenia praw z patentu przejawia sie w zakazaniu korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub
zawodowy polegajacy na:



1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, uprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego
przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celow produktow otrzymanych bezposrednio takim sposobem.

Zadaniem pozwu powddka objela roszczenie o zaniechanie korzystania z przedmiotowego wynalazku w sposob
wskazany zar6wno w pkt 1i 2 podanym wyzej.

Zwazy¢ nalezy, ze powodka w uzasadnieniu pozwu nie podala okolicznoéci, by pozwana wytwarzala, montowala
wyrobow bedacych przedmiotem wynalazku oraz by stosowala sposéb bedacy przedmiotem wynalazku, uzywala
go oraz montowala wyroby otrzymane bezpos$rednio takim sposobem, a pretensje powodki dotyczyly oferowania
produktéw otrzymanych sposobem bedacego przedmiotem wynalazku.

Zaskarzonym wyrokiem natomiast objeto szerszy zakres ochrony nizeli zarzucane pozwanej czyny deliktowe.
Zadanie zaniechania naruszen jest najszerszym érodkiem ochrony uprawnionego i pelni funkcje prewencyjna.

Jak stosownie podnidst Sad Okregowy z roszczeniem o zaniechaniu mozna wystapic¢, gdy stan naruszenia trwa lub gdy
wprawdzie stan taki ustal, ale istnieje mozliwo$¢ ponownego podjecia dzialan naruszycielskich.

Uszlo jednak uwagi Sadu powolanie sie przez powddke w uzasadnieniu pozwu na skladanie przez pozwana ofert w
latach 2006-2008, brak powolania sie na skladanie ofert w pézniejszych okresach, zwlaszcza w chwili wnoszenia
pozwu i prowadzonej sprawy.

Oznacza to brak wykazania przez powddke trwania stanu naruszenia jej praw przez pozwana. Nadto powodka nawet
nie twierdzila by zachodzila obawa ponownego skladania w przyszloSci przez pozwana ofert, ktorymi doszloby do
naruszenia jej praw.

W tym miejscu nalezy podkreslié obowiazek sadu wziecia pod uwage stanu faktycznego istniejacego na dzien
zamkniecia rozprawy. Zaro6wno twierdzenie powodki jak i zaoferowane przez niag dowody dotyczg, jak podano wyzej,
zachowania sie pozwanej sprzed kilku lat.

Poniewaz w chwili obecnej pozwana nie narusza praw wlasnoSci przemyslowej pozwanej i nie wykazano, by w
przyszlosci takie prawa moga by¢ przez nia naruszone, zaskarzony wyrok nie mogt sie ostaé¢ i podlega zmianie na
podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

Rozstrzygniecie o kosztach postepowania pierwszoinstancyjnego i drugoinstancyjnego oparto na przepisie art. 98,
99 k.p.c. w zw. z ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych i rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci w
sprawie oplat za czynnoS$ci radcow prawnych.

Sad Apelacyjny oddalil wniosek pozwanej w przedmiocie zawieszenia niniejszego postepowania do czasu ukonczenia
spraw o uniewaznienie przedmiotowego patentu, gdyz nie dopatrzyl sie przestanki z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Nie uwzgledniono zgloszonych przez powddke w apelacji wnioskow dowodowych, jako nie majgcych znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy — nie mialo znaczenia dla przypisania pozwanej odpowiedzialno$ci cywilnej prowadzenie przez
powodke licznych proceséw sagdowych o ochrone praw z przedmiotowego wynalazku przeciwko osobom trzecim.
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