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Postepowanie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci z patentu - wyrok SN
Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rodl & Partner

Roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa wlasnosci przemyslowej jest bezpodstawne, gdy stan naruszenia
ustal, nie istnieje niebezpieczenstwo dokonania naruszen w przysztosci lub prawo wygasto. Przedmiotem
roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci nie jest przychéd ale zysk, ktory zostal osiggniety
przez naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu.

Tak orzekt Sad Najwyzszy w wyroku V CSK 174/17 z 7 grudnia 2017 r.

Sad okregowy oddalit roszczenie publikacyjne powoda H. Inc. skierowane przeciwko B. S.A. o zaniechanie naruszen
oraz 0 wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci ponad wskazang kwote. Jednoczes$nie sad ustalit, ze powodowi
przystuguja patenty. Pozwany naruszy? je m.in. oferujac, wprowadzajac do obrotu oraz importujac dla tych celow
produkty, w ktorych zastosowano rozwigzania techniczne wedtug zastrzezen patentowych. Pozwany od 2012 r.
zaprzestat sprzedazy produktéw naruszajacych patenty.

Sad apelacyjny wyrokiem z 19 pazdziernika 2016 r. oddalit apelacj¢ powoda H. Inc. Podzielit poglad sadu
okregowego, ze skoro w chwili zamknigcia rozprawy stan naruszen ustat i nie istnieje niebezpieczenstwo ich
dokonania w przysztosci, nie ma podstaw do uwzglednienia roszczen. Dotyczy to roszczenia zakazowego
przewidzianego w art. 287 ust. 1 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej (dalej: Pr.Wt.Przem.) oraz roszczenia
publikacyjnego przewidzianego w art. 287 ust.2 tej ustawy.

Sad Najwyzszy, rozpatrujac zlozong skarge kasacyjna wskazat, ze przepis art. 287, ktérego naruszenie zarzuca
skarzacy, zostat gruntownie zmodyfikowany w 2007 r. Nowelizacja wynikata z koniecznos$ci dostosowania prawa
polskiego do wymogow dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Roszczenie o zaniechanie
naruszenia przewidziane w art. 287 ust. 1 Pr.Wi.Przem. ma charakter obronny i zmierza do przerwania zachowan
bezprawnych, ktore wkraczaja w sfere wytaczno$ci prawa. Celem tego roszczenia jest uzyskanie zakazu korzystania z
przedmiotow prawa w okreslony sposob — §wiadczenie dluznika ma zatem polega¢ na zaniechaniu. W przypadku juz
dokonanego naruszenia zaniechanie niedozwolonych dziatan na przyszto$¢ powinno by¢ oceniane wedtug stanu
rzeczy istniejacego w chwili zamknigcia rozprawy (art. 316 § 1 K.p.c.). Zatem, jesli stan naruszenia ustat i nie istnieje
niebezpieczenstwo dokonania naruszen w przysztosci lub tez w czasie trwania postgpowania prawo wygaslto, nie ma
podstaw do uwzglednienia roszczenia zakazowego.

Sad Najwyzszy zauwazyl, ze w doktrynie wyrazany jest takze poglad, zgodnie z ktorym roszczenie o zaniechanie
przystuguje bez wzgledu na to, czy w chwili wniesienia pozwu (lub zamknigcia rozprawy) stan naruszenia jeszcze
trwa. Nawet w razie zaprzestania aktow naruszania powod moze by¢ bowiem zainteresowany uzyskaniem
korzystnego orzeczenia. Miatoby ono znaczenie, gdyby w przysztos$ci pozwany dopuscit si¢ naruszenia. Z pogladem
tym mozna si¢ zgodzi¢, jednak z zaznaczeniem, ze w konkretnym stanie sprawy w chwili zamknigcia rozprawy
istnieje niebezpieczenstwo naruszen w przysztosci.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci nie jest przychod, ale co do zasady zysk
osiggnigty przez naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu. Przychod ma znaczenie o tyle, ze stanowi
punkt wyjscia do ustalenia wielko$ci bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci. Przychod podlega
pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania. Wielkos$ci te musza nadto pozostawa¢ w zwigzku
przyczynowym z naruszeniem patentu. O ile, zgodnie z ogdlnymi regutami rozktadu ciezaru dowodu, obowigzkiem
powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okolicznos$ci zmniejszajacych to zadanie obcigza strone
pozwana.

Skarzacy moze mie¢ interes prawny w ustaleniu, Ze naruszenie miato miejsce i zadac orzeczenia o podaniu do
publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 Pr.Wt.Przem.).
Informacja o dokonanym naruszeniu moze mie¢ bowiem istotne znaczenie dla dobrego imienia skarzacego, ktory bez
takiej informacji mogltby by¢ traktowany jako podmiot bezpodstawnie wnoszacy powodztwa. Sad, dziatajac na
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wniosek uprawnionego, okresla jaka cze¢$¢ orzeczenia lub jakiej tresci informacja o orzeczeniu ma by¢ podana do
wiadomosci publicznej.
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Sad Najwyzszy stusznie wskazal, iz roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa wtasnos$ci przemystowej przystuguje
bez wzgledu na to, czy w chwili wniesienia pozwu (lub w chwili zamkniecia rozprawy) stan naruszenia jeszcze trwa
czy juz ustal, z tym ze w konkretnym stanie sprawy w chwili zamknigcia rozprawy musi istnie¢ niebezpieczenstwo
naruszeh w przyszlo$ci. Naruszenie patentu polega na wkroczeniu przez naruszajacego w zakres wylacznosci patentu,
czyli na korzystaniu bez zgody uprawnionego z patentu w sposéb zarobkowy lub zawodowy, polegajacy na
wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktow
otrzymanych bezposrednio takim sposobem. Zgodnie z art. 63 Pr.Wt.Przem., przez uzyskanie patentu nabywa si¢
prawo wytacznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej.

Zgodnie za$ z art. 287 Pr.Wi.Przem. uprawniony z patentu, ktérego patent zostat naruszony, moze zadac od
naruszajacego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody.

Ponadto sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu, moze orzec, na Wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej
wiadomosci czesei albo catosci orzeczenia. Roszczenie o zaniechanie, bedace przedmiotem wyroku, ma charakter
obronny, a jego celem jest przerwanie zachowan bezprawnych. Na podstawie tego roszczenia, uprawniony moze
zada¢ zakazu bezprawnego korzystania z przedmiotow ochrony wtasnosci przemystowej, w tym wypadku — patentu.
Co istotne, w przypadku samego zagrozenia naruszeniem, mozliwe jest stosowanie art. 285 Pr.Wt.Przem., na
podstawie ktorego uprawniony z patentu moze zadac zaprzestania dziatan grozacych naruszeniem prawa. W takim
wypadku zagrozenie naruszeniem musi by¢ jednak realne — nie wystarczy samo przekonanie o jego wystapieniu. Z
realnos$cig zagrozenia mamy do czynienia, gdy druga strona podjeta dziatania, ktére naruszaja lub z ktérymi mozna
wigza¢ wysokie zagrozenie naruszenia prawa uprawnionego z patentu. Tego rodzaju roszczenie jest rowniez
uzasadnione w wypadku, gdy stan naruszenia juz nie trwa, ale zachodzi uzasadnione niebezpieczenstwo ponowienia
niedozwolonych dziatan.

Zrodio: https://www.rp.pl/Firma/303199965-Postepowanie-o-wydanie-bezpodstawnie-uzyskanych-korzysci-z-patentu---wyrok-
SN.html
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