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POSTANOWIENIE

Dnia 20 lipca 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Monika Koba (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Baczyk (sprawozdawca)

SSA Bogustaw Dobrowolski

w sprawie z powodztwa N. AG w B. (Szwaijcaria)

przeciwko A. B.V. w L. (Holandia)

0 zakazanie naruszen prawa z patentu na wynalazek i usuniecie skutkbw naruszen,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w lzbie Cywilnej

w dniu 20 lipca 2017 r.,

zazalenia strony pozwanej na wyrok Sadu Apelacyjnego w W.

z dnia 12 pazdziernika 2016 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i rozstrzygniecie o kosztach
postepowania zazaleniowego pozostawia do rozstrzygniecia

w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.



UZASADNIENIE

Powdd — A.w B. skierowat pozew przeciwko A.B.V. w L. o: 1) zakazanie
pozwanemu haruszenia patentu zarejestrowanego przez EUP pod nr EP [...]
(polegajacym na wytwarzaniu, importowaniu, uzywaniu, oferowaniu i wprowadzenia
do obrotu dwdéch produktéw leczniczych o nazwie R. 4,6 mg/24 i R. 9,5 mg/24, k.
3); 2) nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie bedacych
W jego posiadaniu produktéw leczniczych (objetych Zzgdaniem pierwszym);
3) zobowigzanie pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacii
0 uwzglednieniu roszczenia okreslonego w pkt 1 i 2 w okreslony sposob.
Pozwany bronit sie brakiem legitymacji czynnej powoda i twierdzit, ze nie korzysta

on z wynalazku chronionego wspomnianym patentem europejskim.

Sad Okregowy oddalit powodztwo jako nieuzasadnione. Sgd ten ustalit,
ze strona powodowa (zarejestrowana w Szwaijcarii) zajmuje sie opracowywaniem,
produkcjg i wprowadzaniem do obrotu produktéw leczniczych. Innowacyjnym
produktem tego podmiotu jest E., stosowany w stanach tzw. otepienia
alzheimerowskiego. Zawiera on substancje czynng - rywastygmina; lek wystepuje
w postaci tabletek, roztworu doustnego, systemoéw transdermalnych (plastry).
Powodowi na terenie Polski przystuguje patent europejski E ... pt. T. system
terapeutyczny. Chroni on sposdb podawania rywastygminy w systemie TTS (plaster)
o dawce poczatkowej do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub
spowolnienia demencji lub choroby Alzheimera. Pozwana spétka holenderska
wytwarza i sprzedaje m.in. dwa produkty lecznicze, wspomniane w pkt 1 tresci
zgdania powoda. Oba te produkty (system transdermalny) znajdujg sie w
sprzedazy na terenie Polski. R. 4,6 mg/24 h i 9,5 mg/24 h zostaty dopuszczone do
obrotu na terenie Polski w oparciu o projekt referencyjny E. W marcu 2014 r.
produkt drugi (R. 9,5 mg/24 h; system transdermalny) zostat umieszczony
w wykazie lekow refundowanych, co znalazto potwierdzenie w obwieszczeniu

Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r.

Po rozpoznaniu apelacji strony powodowej, Sad Apelacyjny uchylit

zaskarzony wyrok Sgdu Okregowego i przekazat sprawe temu Sadowi do



ponownego rozpoznania. Zdaniem Sgdu, nie doszto do rozpoznania istoty sporu

w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.

W zazaleniu pozwanego podniesiono zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c.
Skarzgcy kwestionowat stanowisko Sgdu Apelacyjnego, ze Sad Okregowy nie
rozpoznat istoty sporu w rozumieniu tego przepisu. Sad ten bowiem przeprowadzit
stosowne postepowania dowodowe w catosci, a odmowa przeprowadzenia
dwoch dowoddw nie swiadczy o koniecznosci przeprowadzenia postepowania
dowodowego w catosci w danej sprawie. Skarzacy wnosit o uchylenie

zaskarzonego postanowienia.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Zgodnie z art. 386 § 4 k.p.c., Sad drugiej instancji moze uchyli¢ zaskarzony
wyrok i przekazaé sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi pierwszej instanciji
tylko w razie nierozpoznania przez Sad pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy
wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w catosci.
Obecne postepowanie dowodowe zmierza do zweryfikowania wspomnianego

rozstrzygniecia Sgdu Apelacyjnego.

Zadanie pozwu strony powodowej zostaly sformutowane na podstawie
art. 287 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 wrzesnia 2000 r. - prawo
wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 576; dalej - ,prawo wiasnosci
przemystowej”). Zgdanie wskazane w pkt 1 zostato ujete bardzo ogdlnie, powod
wskazywat tu kilka postaci naruszen prawa wynikajgcego z patentu europejskiego -
EP ... . Strona pozwana kwestionowata legitymacje czynng strony powodowej
(uprawnionego z patentu) i podnosita, ze w zadnej postaci (formie) nie korzystata
ze wspomnianego patentu europejskiego. W sprawie tej chodzito o zweryfikowanie
stanowiska powoda, czy doszio do naruszenia praw z patentu i w ktorej

ewentualnie postaci, wskazanej w tresci zgdania pozwu.

Sad pierwszej instancji wyjasnit, ze dochodzone przez strone powodowg
zgdanie odpowiadato jednak ogdlnej tresci zakazow przewidzianych w art. 66
ust. 1 prawa wiasnosci przemystowej i takie zakazy mogly by¢é formutowane
wobec podmiotu naruszajgcego te zakazy. Nie byto potrzeby uszczegotowiania
wskazywanych w tym przepisie postaci naruszen praw z patentu, chodzito jedynie



o to, czy takie naruszenia zostalty odpowiednio wykazane w postepowaniu

dowodowym.

Sad Okregowy ustalit, ze pozwana spoétka holenderska specjalizuje sie
w wytwarzaniu oraz sprzedazy produktow leczniczych o nazwie ,R. - system
transdermalny, plaster 4,6 mg/24; R. - system transdermalny, plaster 9,5 mg/24”,
zawierajgcy substancje czynng rywastygmine. Produkty te sg dopuszczone do
obrotu na terenie Polski, a produkt ,R. 9,5 mg/24” umieszczony zostat w wykazie

lekéw refundowanych.

Mimo zastrzezen Sadu Okregowego odnosnie do bardzo ogdlnego
okreslenia naruszen praw powoda wynikajgcych ze wspomnianego patentu,
Sad ten wskazat na rézne przejawy aktywnosci strony pozwanej na polskim rynku
(np. w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania pozwolenia na
wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, w zakresie wniosku o refundacije)
Nie stanowity jednak jakiej$ postaci (formy) naruszenia praw z patentu powoda.
W kazdym razie takie naruszenia, jak stwierdzit Sgd Okregowy, nie zostaty
odpowiednio wykazane przez strone powodowg (art. 6 k.c.; s. 7 uzasadnienia
zaskarzonego wyroku). Oznacza to, ze Sgd Okregowy jednak rozpoznat istote
sporu, ktorg determinowato Zzgdanie powoda oparte o przepis art. 66 ust. 1
w zw. z art. 287 ust. 1 prawa wiasnosci przemystowej. Co wiecej, na wstepie
wywodow Sad Okregowy wyjasnit i jednoczesnie wprost okreslit przedmiot
obecnego sporu. Stwierdzit bowiem, ze ,w niniejszej sprawie patent europejski
EP 229 219 dotyczyt wynalazku, ktérego istote stanowi dawkowanie produktu
leczniczego i nie bylo watpliwosci, ze powodowe] spotce stuzyta na obszarze
RP wytgcznos¢ korzystania z wynalazku pt. ,T. system terapeutyczny” (s. 4
uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Jezeli zatem - jak wspomniano - Sad
Okregowy analizowat wystgpienie sugerowanych przez powoda postaci naruszenia
jego praw z patentu europejskiego, to nalezy zatozy¢, ze chodzito tu takze o taki
aspekt wytgcznosci praw powoda. Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika,
ze Sad Apelacyjny dostrzegt zaniechanie Sad Okregowego w zakresie
rozwazenia kwestii, czy zachodzi tozsamosc¢ zastrzezonego patentem dawkowania
ze wskazane] w charakterystyce produktu leczniczego i w ulotce produktow

leczniczych — R. 9,5 mg/24, system t., plaster”. Zaniechanie takie uznane zostato



jako nierozpoznanie istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.(s. 15 wyroku).
Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze merytoryczny charakter postepowania
apelacyjnego pozwala, oczywiscie, na odpowiednie uzupetnienie postepowania
dowodowego takze i w tym zakresie (art. 382 k.p.c.).

W tej sytuacji istniaty podstawy do uchylenia zaskarzonego postanowienia
na podstawie art. 394' § 3 k.p.c. w zw. z art. 398" k.p.c. jako nieuzasadnionego
w Swietle art. 386 § 4 k.p.c.

kc



