Sygn. akt I ACa 819/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2007 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA — Slawomir Czopinski (spr.)
Sedzia SA — Anna Kozlowska

Sedzia SA — Maria Rodatus

Protokolant — sekr. sqd. Aneta Walkowska

Ppo rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2007 r. w Warszawie

narozprawie sprawy z powoédztwac(... )w Szwajcarii i(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnosciaq
w W,

przeciwko (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq w G.

o zakazanie naruszenia praw z patentu i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powodow

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt XVI GC 26/06

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od (...) w Szwajcarii i (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq w W. solidarnie
narzecz (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq w G. kwote 600 zl (szeséset zlotych) tytulem
zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil, zasadzajac koszty, powodztwo (...) w B.1i(...)sp.
z0.0. w W. oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 1., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 287 ust. 11 2 w zw. z art. 66 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 19, poz. 1117 ze zm.) 0:

1. zakazanie pozwanemu, tj. (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba w G., wprowadzania do obrotu
leku o nazwie (...);

2. zakazanie pozwanemu, importu do Polski oraz konfekcjonowania leku o nazwie (...);

3. nakazanie pozwanemu, zniszczenia, w obecno$ci przedstawicieli powodéw, znajdujacych sie w jego dyspozycji
zapasOw magazynowych gotowego leku o nazwie (...), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

4. zobowigzanie pozwanego do wycofania z obrotu leku o nazwie (...);



5. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, na stronach redakcyjnych poswieconych prawu lub ekonomii
ogoblnopolskich wydan gazet (...) i (...), przez trzy kolejne dni, o§wiadczenia o tresci i wielkoSci sprecyzowanej w
pozwie, zawierajacego m. in. przeproszenie za dopuszczenie sie przez pozwanego czyndéw nieuczciwej konkurencji
wobec powodow;

6. umocowanie powodéw do zastepczego wykonania $§wiadczen okresSlonych w pozwie na koszt pozwanego, w
przypadku gdyby obowiazki te nie zostaly dobrowolnie wykonane przez pozwanego, w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sie orzeczenia;

7. zasadzenie od pozwanego na rzecz powodow kosztow postepowania.

Powdd podnosil, iz (...) z siedziba w B. jest uprawniony z patentu na wynalazek pt. ,Nowy sposoéb wytwarzania (E)-
N-metylo-6,6-dimetylo-N-(1-naftylometylo)-hept-2-en-4ynylo-1-aminy”, na kt6ry to wynalazek zostal wydany patent
oznaczony numerem Urzedu Patentowego RP (...). Powod wykorzystuje natomiast opatentowany sposo6b wytwarzania
zwigzku chemicznego o nazwie ,(...) do produkcji leku przeciwgrzybicznego o nazwie (...) i lek ten wprowadza do
obrotu na terenie Polski.

Jednocze$nie wskazal, iz pozwany wprowadza do obrotu na terenie Polski lek przeciwgrzybiczny o nazwie (...), ktory
jest produkowany przez udzialowca pozwanego - nie wystepujaca w sporze spotke (...) Ltd z siedziba w B.. Ponadto
powdd stwierdzil, iz (...) produkowany jest w spos6b naruszajacy zastrzezenia patentowe patentu nr (...), do ktérego
prawo uzyskal powdd.

Uzasadniajac swoje roszczenia powodd opart sie na zleconej przez niego opinii chemicznej, ktorej przedmiotem byta
ocena, czy sposob wytwarzania przez firme (...) leku (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu nr (...) powoda.
Koncowa teza opinii bylo stwierdzenie, iz wykorzystywany przez firme (...) spos6b wytwarzania leku (...), ktérego
substancja czynna jest (E)-N-metylo-6,6-dimetylo-N-(1-naftylometylo)-hept-2-en-4-ynylo-l-amina wchodzi w zakres
ochrony polskiego patentu nr (...) nalezacego do sp6tki powoda.

Dodatkowo, na potwierdzenie swoich roszczen powod wnosit o dopuszczenie dowodu z opinii zespotu bieglych na
okoliczno$é, czy sposob wytwarzania przez firme (...) leku (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu powoda
nr (...).

Wskazal nadto, iz przedmiotem wynalazku Spolki (...), jest nowy sposéb wytwarzania okres§lonej substancji
wymienionej w nazwie wynalazku.

Pozwany pierwotnie wnosil o odrzucenie pozwu wskazujac sprawy toczace sie miedzy stronami, a gdy wniosek w tym
przedmiocie nie zostal uwzgledniony, wnosil o oddalenie pow6dztwa podnoszac, ze:

« nieprawda jest, iz wprowadza do obrotu lek (...) zawierajacy(...)produkowana przez powoda sposobem
chronionym patentem nr (...), gdyz producent tego leku (...) Ltd, stosuje do wytwarzania tej substancji sposéb
chroniony patentem europejskim nr (...), a w dniu 7 lipca 2005 r. ww. wegierska firma (...)uzyskala rowniez polski
patent na wytwarzanie swoim sposobemy(...) i jej soli; powyzsze oznacza, ze w okresie od dnia 22 pazdziernika 1999
r. do dnia 22 pazdziernika 2019 r. miala i ma prawo substancje te okre§lonym sposobem wytwarza¢, sprowadzac
do Polski i wprowadzaé do obrotu lek o nazwie (...);

+ w dniu 21 lutego 2005 r. Sad Stoleczny w Budapeszcie w sprawie 3.P.27.477/2003/20 o naruszenie patentu nr
(...) firmy (...) na sposdb wytwarzania(...)i jej soli (wegierskiego patentu-analogu polskiego patentu nr (...)) z
powodztwa firmy (...) przeciwko (...) w B. wydal wyrok oddalajacy to powddztwo: wyrok ten jest prawomocny,
gdyz w dniu 21 czerwca 2005 r. Stoleczny Sad Apelacyjny w Budapeszcie utrzymal go w mocy. Przedmiotem
procesu bylo ustalenie rzekomego naruszania przez (...) wegierskiego patentu nr (...) firmy (...) na sposéb
wytwarzania (...)i jej soli (patentu-analogu polskiego patentu nr (...)) poprzez wytwarzanie leku o nazwie (...)
zawierajacy (...).



Zdaniem pozwanego o identycznos$ci sporu na Wegrzech z niniejszym sporem w Polsce §wiadczy fakt, Zze patent
wegierski nr (...) firmy (...), jest analogiczny do patentu polskiego nr (...) tej samej firmy. Pozwany podniosl, iz od
chwili wstapienia do Unii, zaréwno Polske, jak i Wegry, obowiazuje Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22
grudnia 2000 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sagdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i
handlowych z dnia 16 stycznia 2001 r., ktérego art. 33 wskazuje, iz ww. wyrok Sadu Stolecznego w Budapeszcie z dnia
21 lutego 2005 r. jest uznawany w innych panstwach Unii, a wiec i w Polsce, bez potrzeby przeprowadzania dalszego
specjalnego postepowania.

Majac na wzgledzie zebrany material dowodowy, po dokonaniu analizy przepisow wskazanych przez powodow jako
podstaw rozstrzygniecia, Sad Okregowy uznal, Ze art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie moze
stanowi¢ samodzielnej podstawy uznania dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji. natomiast art. 66 i art. 287
ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej nie daje podstawy do uwzglednienia powodztwa, bowiem przyznajac firmie
(...) Ltd patent europejski, a nastepnie polski nr (...), urzedy patentowe badajgc sposob wytwarzania(...) przez te firme
uznaly, ze sposob ten jest nowy i wynalazezy, a co za tym idzie, iz r6zni sie on od sposobu pozyskiwania tej substancji,
wykorzystywanego przez (...).

Przywolujac zasade kontradyktoryjnosci oraz art. 6 k.c. i art. 33 rozporzadzenia Rady WE nr 44/2001 z dnia 22
grudnia 2000 r. Sad uznal roszczenie powodéw za nieuzasadnione i nieudowodnione. Oddalajac natomiast wniosek
strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii zespotu bieglych stwierdzil, iz wobec dokonanych ustalen jest on
bezprzedmiotowy. Sad oddalil rowniez wniosek o zawieszenie postepowania uznajac, ze nie znajduje on uzasadnienia.

Wyrok zaskarzyli powodowie.
W apelacji zarzucili:

1. obraze przepisu postepowania, tj. art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o zawieszenie niniejszego
postepowania w sytuacji, gdy wynik tego postepowania jest uzalezniony od uprzedniej decyzji organu administracji
publicznej - Prezesa Urzedu Patentowego - w przedmiocie uniewaznienia patentu PL (...) wydanego na rzecz (...), o
ktbérego uniewaznienie wystapil powod (...)

2. obraze przepiséw postepowania, ktora miala wplyw na wynik postepowania, w szczegblnosci art. 278 k.p.c. w
zw. z art. 227 k.p.c., polegajaca na oddaleniu wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z zespotu bieglych
chemikéw i rzecznikow patentowych na okoliczno$é, iz sposéb wytwarzania przez firme (...) substancji czynnej leku o
nazwie handlowej (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu (...)(PL (...)), a takze poréwnanie zakresu ochrony
patentowej wynikajacej z patentdéw przystugujacych(...) na Wegrzech ((...)) i w Polsce (PL (...)) z zakresem ochrony
patentowej przystugujacej (...)na Wegrzech na podstawie patentu ((...));

3. obraze przepisow postepowania, ktéra miata wplyw na wynik postepowania, tj. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 278
k.p.c. poprzez przyjecie twierdzen pozwanego za wiarygodne i udowodnione — bez stosownej weryfikacji przez osoby
posiadajace specjalistyczna wiedze — odno$nie tozsamo$ci zakresu ochrony przystugujacej z patentu (...) (PL (...))
z zakresem ochrony patentu (...) ((...)) obowiazujagcym na Wegrzech i przyjecie, ze rozstrzygniecie sporu pomiedzy
innymi podmiotami, dotyczacego patentu o innym zakresie przedmiotowym, ktory toczyl sie na Wegrzech jest wiazace
w niniejszym postepowaniu, w szczego6lnosci, ze przedmiotem oceny sadu wegierskiego nie byl zakres ochrony
patentowej wynikajacej z patentu PL (...);

4. obraze przepisbw postepowania, ktora miala wplyw na wynik postepowania, w art. 227 k.p.c. poprzez
nierozstrzygniecie przez Sad Okregowy w Warszawie w przedmiocie wniosku dowodowego i w konsekwencji nie
przeprowadzenie tego dowodu i nie przestluchanie w

charakterze $wiadka M. G. - pracownika (...) sp. z 0.0. na okoliczno$¢ wprowadzania do obrotu przez powoda w Polsce
leku (...) i oceny na podstawie tego $rodka dowodowego, czy zostal popeliony na szkode powoda (...) sp. z 0.0. czyn
nieuczciwej konkurencji;



5. obraze przepisu prawa materialnego tj. art. 63 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, poprzez bledne przyjecie,
Ze pozwany ma prawo wprowadzaé¢ do obrotu w Polsce lek (...)z tego wzgledu, ze sposob jego wytwarzania jest objety
ochrong patentowa na Wegrzech i jest on uprawniony do wprowadzania do obrotu tego leku w Polsce z pominieciem
ochrony patentowej przystlugujacej powodowi (...) na terytorium Polski;

6. obraze przepisu prawa materialnego, tj. art. 3 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji polegajaca na
bezpodstawnym przyjeciu, Ze norma prawna zawarta w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie moze
by¢ samodzielng podstawa prawna.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 368 § 1 ust. 5 wnosili o uchylenie zaskarzonego wyroku w caloSci
i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania z zasadzeniem kosztow
postepowania odwolawczego.

W odpowiedzi na apelacje pozwany wnosil o jej oddalenie i zasadzenie kosztéw postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Apelacja nie zastuguje na uwzglednienie.

Jak wynika z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. sad moze zawiesi¢ postepowanie, jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej
decyzji organu administracji publicznej. Przepis ten nie obliguje wiec sadu, lecz stwarza mu mozliwo$¢ zawieszenia
postepowania w okreslonych przypadkach. Nie oznacza to pozostawienia kwestii zawieszenia do dowolnego uznania,
lecz naklada na sad obowiazek rozwazenia wszystkich okoliczno$ci i wydania decyzji w danej sytuacji celowej (vide
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lipca 2002 r., I CKN 826/00, LEX nr 146172).

W sprawie niniejszej bez watpienia sytuacja taka miala miejsce, a Sad zasadnie nie uwzglednil wniosku o zawieszenie
postepowania. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze powodowie wiedzac juz, co najmniej od 2003 r. (vide pozew) o fazie
krajowej miedzynarodowego zgloszenia patentowego firmy (...) Ltd, nie zglosili do chwili wydania decyzji o udzieleniu
patentu uwag bedacych w tej fazie postepowania §rodkiem wlasciwym do przeciwdzialania korzystnemu dla tej firmy
rozstrzygnieciu Urzedu Patentowego.

Decyzja Urzedu patentowego z dnia 7 lipca 2005 r. o udzieleniu firmie (...) Ltd polskiego patentu PL (...) na
wytwarzanie jej wlasnym sposobem substancji czynnej (...) jest aktualnie prawomocna, a powodowie sa wprawdzie
uprawnieni do zlozenia od niej sprzeciwu, lecz fakt ten nie moze rzutowac¢ na wydluzenie postepowania sagdowego.
Zarzut apelacji tej kwestii dotyczacy uznaé wiec nalezy za chybiony.

Na uwzglednienie nie zastuguja rowniez zarzuty dotyczace obrazy art. 278 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. oczywistym
jest bowiem, co slusznie podkre$la pozwany w odpowiedzi na apelacje, ze zaré6wno Europejski Urzad Patentowy,
Wegierski Urzad Standardéw, jak i Urzad Patentowy RP , nie sg organami jedynie rejestrujacymi, lecz badajacymi
zgloszenie merytorycznie. Skoro wiec po przeprowadzeniu tych badanh w oparciu o dokonang analize stanu techniki
uznaly, ze zachodza przestanki do udzielenia ochrony patentowej dotyczacej sposobu wytwarzania poprzez firme (...)
Ltd substancji czynnej (...) brak bylo podstaw do dopuszczenia w sprawie niniejszej dowodu z zespotu bieglych w celu
kolejnej oceny tej kwestii.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Sad Apelacyjny uznajac, iz nie jest on zasadny
podziela wyrazone przez pozwanego stanowisko, ze:

1. produkcja substancji czynnej (...) odbywa sie wedlug patentu wegierskiego firmy (...), co stwierdzil biegly sadowy
w opinii nie zakwestionowanej przez firme (...) w procesie na Wegrzech,

2. patent polski firmy (...)nr (...)jest analogiczny z patentem wegierskim nr (...) i europejskim (...),

3. tozsamos$¢ polskiego patentu firmy (...) z wegierskim patentem firmy (...) Ltd jest niesporna,



4. powodowie nie skladali wniosku o poréwnanie patentéw polskiego i wegierskiego firmy (...) Ltd, bowiem jest
oczywiste, ze ochrona wynikajaca z zastrzezen patentowych tych patentéw jest identyczna,

5. prawomocny wyrok sadu wegierskiego jest uznawany na mocy prawa bez przeprowadzania postepowania
uznajjcego,

6. w $wietle istnienia polskiego patentu firmy (...) Ltd, zakres ochrony z polskiego patentu firmy (...) jest nieistotny,
gdyz dwa prawa wylaczne istnieja obok siebie i moga by¢ réwnolegle wykonywane, a sad cywilny nie jest wlasny
kwestionowa¢ waznosci patentu,

7. jedynymi organami powolanymi do poréwnywania zakreséw ochrony patentowej przed wydaniem decyzji o
udzieleniu patentu, a takze do udzielania patentoéw sg urzedy patentowe,

8. fakt, iz pozwany wprowadza na polski rynek (...), ktérego substancja czynna, (...), jest produkowana na Wegrzech
przez firme (...) Ltd i Ze ta produkcja przebiega zgodnie z wegierskim patentem tej firmy (opinia bieglego
wegierskiego), ktory to patent chroni identyczny wynalazek jak polski patent tej firmy, czyni bezzasadnym twierdzenie,
ze firma (...) Ltd wytwarza substancje czynna (...)nie swoim sposobem, tylko sposobem zastrzezonym w patencie
firmy (...).

Faktem jest, iz powodowie w pozwie zglaszali dowod z przestuchania §wiadka M. G. na okoliczno$¢ wprowadzania do
obrotu w Polsce leku o nazwie (...), procentowego udzialu w rynku tego leku, dostepnoéci innych lekoéw do zwalczania
grzybic oraz na okoliczno$¢ wprowadzenia do obrotu przez pozwanego leku o nazwie (...) (k. 617 akt).

Wprawdzie w trakcie rozpoznawania sprawy wniosek ten nie byl ponawiany, ale nie zostal tez cofniety. Zasadnie
wiec podnosza skarzacy, iz sad powinien zajaé stanowisko w kwestii tego dowodu majac na wzgledzie art. 217§ 11 2
k.p.c. Brak stanowiska w tym wzgledzie, zdaniem Sadu Apelacyjnego, nie podwaza jednak zasadnosci rozstrzygniecia,
zwlaszcza gdy sie zwazy, ze pozwany nie kwestionuje okolicznoéci, iz wprowadzil do obrotu w Polsce lek o nazwie
(...) a bezspornym jest, ze lek przeciwgrzybiczny (...) wprowadzila strona powodowa. Na rynku dostepne s3 tez
bezsprzecznie inne leki do zwalczania grzybic. Pozostale okolicznosci, na ktére mialby by¢ przestuchany ww. swiadek
wobec precyzyjnego okredlenia przez powodéw podstawy prawnej rozstrzygniecia, a co za tym idzie i charakterem
roszczen nie maja w sprawie znaczenia. Stad tez zarzut ten nie podwaza prawidlowo$ci wydanego wyroku.

Za prawidlowe uznaé¢ roéwniez nalezy stanowisko Sadu Okregowego, ktéry po analizie zebranego w sprawie
materialu zasadnie przyjal, ze istnieja dwa réwnolegle patenty dwoch firm (...) dajace kazdej z nich ochrone
patentowa samodzielnych i odmiennych sposoboéw wytwarzania (...) bedacej substancja czynng dwoch lekow
przeciwgrzybicznych (...)i (...) produkowanych przez te firmy. W tej sytuacji zarzut apelacji dotyczacy naruszenia
art. 63 PWP jest chybiony.

Wobec powyzszych ustalen rozwazania dotyczace obrazy art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji moga byc
jedynie teoretyczne, gdyz w zaden sposo6b zarzut tej kwestii dotyczacy nie podwaza rozstrzygniecia. Podkresélic¢ jednak
nalezy, ze powodowie nie wykazali w sprawie niniejszej naruszenia przez pozwanego zasad uczciwej konkurencji, a
wiec nie udowodnili, ze dopusScil sie on czynu sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami.

Majagc powyzsze na wzgledzie Sqd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oraz art. 98 §11 3 k.p.c.
w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. orzekl jak w wyroku.

ta



