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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2016 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marta Romanska (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Baczyk

SSN Jozef Frgckowiak (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Krentzel

w sprawie z powodztwa D. GmbH z siedzibg w B.

przeciwko K. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
wl...]

0 zakazanie naruszen patentu,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 8 lipca 2016 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowe;j

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt | ACa .../14,

oddala skarge kasacyjng i zasadza od powoda na rzecz
pozwanego kwote 5400 (pie¢ tysiecy czterysta) tytutem zwrotu

kosztow postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Zaskarzonym przez powoda D. GmbH z siedzibg w B. (Niemcy) z dnia 12
stycznia 2015 r. Sad Apelacyjny w [...] oddalit apelacje powoda od wyroku Sadu
Okregowego w [..] z dnia
11 kwietnia 2014 r. W sprawie tej ustalono, co nastepuje:

Powdd D. GmbH w B. jest uprawniony
z patentu nr 169675 na wynalazek pt. Sposéb wytwarzania nowych b.. Spoétka
dziata na rynku innowacyjnych produktéw leczniczych, wsrod ktorych jest takze
wprowadzany do obrotu w Polsce M. Jednym z jego sktadnikéw jest substancja
czynna t., zwigzek chemiczny nalezgcy do grupy b..

W pazdzierniku 2010 r. pozwany K. spétka z 0.0. w [...] rozpoczeta na
terytorium Polski oferowanie [ sprzedaz produktu leczniczego
0 nazwie T., ktérego jednym ze sktadnikow jest t. Aby usung¢ watpliwosci, czy jego
patent nie jest naruszany, 19 pazdziernika 2010 r., powod zwrocit sie do pozwanej
0 ujawienie procesu stosowanego przy produkcji t. w leku T., przez przekazanie
stosowne;j czesci dokumentaciji.
W odpowiedzi K. d.d. N. - wobec ktérej pozwana jest spotkg zalezna,
poinformowata, ze wedle jej najlepszej wiedzy, sposéb wytwarzania t. jest
catkowicie odmienny od chronionego patentem PL ...5. Wskazata, ze przy produkc;ji
t. stosuje synteze liniowg, natomiast strategia procesu ujawniona w patencie
powoda jest tzw. syntezg zbiezng. W tej sytuacji D. GmbH po uzyskania, na
podstawie postanowienia Sadu Okregowego
w [...] Z 20 grudnia 2010 r. zabezpieczenia w postaci zajecia produktow leczniczych
o nazwie T., wystgpit w dniu 5 stycznia 2011 r. z pozwem,
w ktérym domagat sie:1) zakazania spétce K. naruszen patentu zarejestrowanego
na jego rzecz przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem
169675, polegajacych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktow
leczniczych o nazwie handlowej T. zawierajgcych substancje czynng t.; 2)
nakazania pozwanej wycofania z obrotu bedacych jego wiasnoscig produktéw
leczniczych o] nazwie T. i ich zniszczenia;

3) zobowigzania pozwanej do podania do publicznej wiadomosci informacji



0 orzeczeniu uwzgledniajgcym roszczenia z pkt 1 i 2, w sposob blizej okreslony
W pozwie.

W dniu 5 lutego 2012 r. patent powoda PL ...5 wygast. W zwigzku z tym,
powdd, pismem z 20 lutego 2012 r. ,zmodyfikowal” Zzgdanie pozwu, wnoszgc
o: 1) ustalenie, iz w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego 2012 r.
powodowi przystugiwato wzgledem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszen
patentu zarejestrowanego na jego rzecz przez Urzad Patentowy RP pod nr ...5,
polegajgcych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktow
leczniczych o nazwie handlowej T. zawierajgcych substancje czynng t.; 2)
nakazanie pozwanej zniszczenia produktow leczniczych o nazwie T., bedgcych jej
wiasnoscig i wprowadzonych do obrotu badz sktadowanych w celu wprowadzenia
do obrotu w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego 2012, w tym produktéw
zajetych na podstawie postanowienia Sadu Okregowego
w [...] o udzieleniu zabezpieczenia z 20 grudnia 2010 r.; 3) zobowigzanie pozwanej
do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu uwzgledniajgcym
roszczenie okreslone w pkt 1 i 2, w sposob okreslony blizej w tym piSmie. Powod
wskazat, ze ,modyfikacja" powoddztwa uzasadniona jest wygasnieciem patentu
PL...5.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2014 r. Sagd Okregowy w [...] oddalit powédztwo,
a wyrokiem z dnia 12 stycznia 2015 r. Sad Apelacyjny w [...] oddalit apelacje
powoda.

Sad Apelacyjny zauwazyt, ze w jezyku prawnym ani prawniczym nie istnieje
pojecie ,modyfikacji” powddztwa. W zaistniatych okolicznosciach mozna méwic
wytgcznie o przedmiotowej zmianie powddztwa, do ktdrej znajduje zastosowanie
przepis art. 193 k.p.c. Tylko cze$ciowo mozna zgodzi¢ sie z Sgdem Okregowym,
gdy twierdzi, ze pismem z 20 lutego 2012 r. powod dokonat niedopuszczalnej
zmiany przedmiotowej powodztwa. Zarzut ten jest uzasadniony wytgcznie
w odniesieniu do zgdania sformutowanego w pkt 1. pozwu.

Sad Apelacyjny za uzasadnione uznat stanowisko Sadu | instancji, iz
postepowanie w rozpoznawanej sprawie powinno sie toczy¢ wedlug zasad
wiasciwych dla spraw gospodarczych. W takim postepowaniu - zgodnie z zasadg

sformutowang w art. 479* § 2 k.p.c. - nie mozna wystepowaé z nowymi



roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Wyjatki, od tej zasady okreslone
w zdaniu drugim tego przepisu nie mogg byc¢ interpretowane rozszerzajgco.
Proponowana za$ przez powoda jego wykfadnia prowadzitoby do zupetnego
przekreslenia sformutowanej w nim zasady gdyz, kazda zmiana okolicznoSci
faktycznych, zarbwno majgca charakter obiektywny, jak i subiektywny, wynikajgca
chocby z jego woli, otwierataby powodowi droge do odmiennego niz w pozwie
sformutowania roszczen. Wyjatek statby sie, wiec zasadg, znoszgc ograniczenie
w zakresie dokonywania w toku postepowania gospodarczego zmian
przedmiotowych powddztwa.

Wyktadajac przepis art. 479* § 2 k.p.c. Sad Administracyjny zwrécit uwage,
ze zasadnicze znaczenie ma zrozumienie pojecia ,roszczenie”’, ktérego
zdefiniowanie wywotuje w pismiennictwie liczne kontrowersje. Mimo tych sporow,
mozna przyjaé, ze roszczenie stanowi treS¢ powddztwa, czyli Zzgdanie
urzeczywistnienia w konkretnym wypadku o0znaczonej normy prawne przez
wydanie  orzeczenia sgdowego  okreslonej tredci, zindywidualizowane
przytoczonymi okolicznosciami faktycznymi. Jest to, wiec zgdanie i uzasadniajgce
je okolicznoséci faktyczne.

W niniejszej sprawie, powdéd w pozwie zgdat zakazania pozwanej
okreslonych zachowan z powotaniem sie na przystugujgcy mu patentu PL ...5
i usuniecia skutkdw naruszen tego patentu. Po zmianie dokonanej 20 lutego 2012 r.
powod wystepowat o ustalenie, ze w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego
2012 r. przystugiwalo mu prawo z tego patentu z czego wynika Zzgdanie
zaniechania naruszen patentu, polegajgcych na oferowaniu i wprowadzaniu do
obrotu w tym okresie produktow leczniczych o nazwie handlowej T. zawierajgcych
substancje czynng t., a powod ma interes prawny
w ustaleniu polegajgcy na tym, ze w wyniku udzielonego zabezpieczenia doszto do
zajecia kwestionowanych produktéw, stgd oddalenie powoddztwa o naruszenie ze
wzgledu na uptyw okresu ochrony skutkowaé moze jego odpowiedzialnoscig
odszkodowawczg na podstawie art. 746 k.p.c. Zdaniem Sadu Apelacyjnego
wyraznie widoczna jest, zatem jakosciowa zmiana roszczenia sformutowanego
w pkt 1, zaréwno jak chodzi o sformutowanie zgdania, jak i okreslenie jego

podstawy faktycznej, ich odniesienia do abstrakcyjnej normy prawa materialnego.



Pierwotne zgdanie zakazowe (zasgdzajgce) opiera sie na twierdzeniu o istnieniu
prawa wyfgcznego i fakcie jego naruszenia, przez stosowanie sposobu wytwarzania
zastrzezonego na wytgcznos¢ D. GmbH. Zmiana z 20 lutego 2012 r. ogranicza
twierdzenie o istnieniu prawa i jego naruszaniu przez pozwang w okresie od
ztozenia wniosku o0 udzielenie zabezpieczenia do wygasniecia ochrony,
réwnoczesnie jednak wprowadza catkowicie nowy element, ktérym jest twierdzenie
o potrzebie uzyskania wyroku stwierdzajgcego te fakty, interesie prawnym powoda
w ustaleniu, nawigzujgce do kwestii odpowiedzialnosci odszkodowawczej na
zasadzie ryzyka. Mamy tu wiec do czynienia z wystgpieniem z nowym roszczeniem
zamiast pierwotnego, ktérego zgtoszenie w toku postepowania toczgcego sie
w trybie odrebnym dla spraw gospodarczych zostato wytgczone w zdaniu
pierwszym art. 479* § 2 k.p.c. Nie mozna sie zgodzi¢ z twierdzeniem skarzgcego,
ze w zaistniatych okolicznosciach powinien znalez¢ zastosowanie wyjgtek
sformutowany w zdaniu drugim § 2 art. 479 k.p.c.

Nieuzasadniona jest taka interpretacja cytowanego przepisu by, jako
przedmiot sporu rozumie¢ przedmiot procesu, czyli roszczenie. Ono samo zawiera
wszak zaréwno podstawe faktyczng — w zakresie, ktorej dochodzi do zmiany
okolicznosci, jak i zgdanie, nie moze wiec pojawi¢ sie obok nich jako przedmiot
sporu. Pojecie to uzywane jest zresztg przez ustawodawce takze w innych
przepisach, jak chocby przy okreslaniu w pozwie jego wartosci (art. 19-26 k.p.c.),
w znaczeniu odmiennym od roszczenia procesowego. Teza sformutowana przez
powoda nie ma, wiec uzasadnienia ani na gruncie wyktadni jezykowej, ani
systemowej. Takze celowosciowo nie da sie pogodzi¢ z zamierzeniem
ustawodawcy, ktory dgzac do skrocenia i przyspieszenia postepowania w sprawach
gospodarczych oraz zaktywizowania stron, pozbawit je pewnych uprawnien
przynaleznych im w postepowaniu cywilnym. Wyktadnia proponowana przez
powoda prowadzitaby do zaprzeczenia zasady procesowej sformutowanej w zdaniu
pierwszym art. 479 § 2 kp.c. Kazda, bowiem zmiana okolicznoéci, czy to
faktycznych, czy w sferze prawa, upowazniataby powoda do wystepowania
Z nowymi roszczeniami zamiast lub obok pierwotnego.

Przepis art. 479" § 2 k.p.c. powinien byé wyktadany w taki sposdb, ze

przedmiotem rozstrzygniecia sgdu w sprawie gospodarczej pozostajg roszczenia



zgtoszone w pozwie. Wszelka zmiana jakosciowa w tresci roszczenia,
wykraczajgca poza granice sprostowania niedoktadnosci pisarskich, czy
rachunkowych, we wskazaniu okolicznosci faktycznych, z ktorych one wynikajg
oraz ze zmiany wynikajgcych z nich zgdan musi by¢ uznana za niedopuszczalna.
Powdd moze natomiast - na kazdym etapie postepowania ograniczy¢ powddztwo,
rezygnujgc z czesci roszczen, w razie zmiany okolicznosci w sprawach o wydanie
rzeczy moze sie domagac¢ zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartosci lub
innego przedmiotu, a w sprawach o Swiadczenia powtarzajgce sie moze nadto
rozszerzy¢ zadanie pozwu za dalsze okresy. Co do okolicznosci, ktére uzasadniajg
odstepstwo od zasady sformutowanej w zdaniu pierwszym art. 479* § 2 k.p.c., to
zdaniem Sagdu Apelacyjnego, generalnie chodzi tu o okolicznosci, ktore
w momencie wytaczania powodztwa nie byty powodowi znane i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mogt ich przewidzie¢. Nie mozna, zatem zgodzi¢ sie
z twierdzeniem powoda, ze zmiang okolicznosci w rozumieniu zdania drugiego
art. 479* § 2 k.p.c. jest w tym przypadku wygasniecie prawa po uptywie okresu, na
jaki zostata udzielona ochrona wynalazku. Przede wszystkim mamy tu do czynienia
z sytuacjg, w ktorej wystepujgc na droge sgdowg powdd wiedziat jak dtugo jeszcze
bedzie mogt korzysta¢ z wytgcznosci uzywania wynalazku i zgda¢ ochrony patentu.
Prawo to nie ulega przedtuzeniu, stgd wnoszac o udzielenie zabezpieczenia
i sktadajgc pozew o zakazanie naruszen, musiat zwazy¢, czy mozliwe jest
prawomocne zakonczenie sporu przed uptywem okresu ochrony. Powod, majgc na
uwadze, ze tego rodzaju sprawy trwajg przez dluzszy okres powinien miec¢
Swiadomosé, ze postepowanie nie zakonczy sie prawomocnym wyrokiem przed
wygasnieciem ochrony patentowej wynalazku — tj. dnia 5 lutego 2012 r.

Wbrew temu, co twierdzi powdd, istnienie domniemania wynikajgcego
z art. 64 p.w.p. nie oznacza, ze sad powinien byt uznac¢ jego racje i z samej -
spornej zresztg - odmowy udzielenia informacji o sposobie produkcji wywiesc
stwierdzenie naruszenia prawa z patentu na wynalazek. Przeciwnie, domniemanie
to ma charakter wzruszalny i obowigzuje dopdty, dopoki nie zostanie obalone przez
potencjalnego naruszyciela, ktéry jako pozwany moze przedstawiaC twierdzenia
i dowody zmierzajgce do wykazania. Nawet jednak gdyby wnioski stron zostaty

uwzglednione znacznie wczes$niej niz to miato miejsce, a pozwana zobowigzana do



udostepnienia biegtym dokumentacji sposobu wytwarzania substancji czynnej
w leku T., to praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, iz jest bardzo
mato prawdopodobne, by przyjeta przez obydwie spierajgce sie strony bez
zastrzezen opinia zostata sporzgdzona w ciggu roku od ztozenia pozwu i by w tym
czasie zapadt prawomocny wyrok. Nalezy zauwazyC, ze sytuacji powoda nie
zmienitoby nawet wydanie wyroku przez sad | instancji, w toku postepowania
apelacyjnego napotkatby on, bowiem ograniczenia wynikajgce z art. 383 k.p.c.

Swiadomy stanowiska strony przeciwnej i koniecznych do przeprowadzenia
dla wykazania jego racji dowoddéw, chocby tych przez niego samego
wnioskowanych powdd powinien byt wystgpi¢ o udzielenie zabezpieczenia
i sformutowa¢ powddztwo w sposob umozliwiajgcy mu wykazanie jego racji,
a w konsekwencji uzyskanie korzystnego dlan wyroku. Skoro tego nie uczynit, nie
moze - sam postepujgc wbrew obowigzujgcym regutom procesowym - odwotywac
sie do zasad konstytucyjnych Zzadajgc udzielenia efektywnej ochrony przed
naruszeniami. Zmiana powddztwa z zakazowego na ustalenie naruszenia, jest
zmiang niedopuszczalng w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych,
ze wzgledu na wytgczenie zamieszczone w art. 479* § 2 k.p.c. Nie jest przy tym ani
jedynym, ani najbardziej dotkliwym ograniczeniem praw stron w dochodzeniu przed
sgdem gospodarczym swych racji. Przyjete przez ustawodawce rozwigzania stuzyty
jednak realizacji zamierzonego celu, podobnie jak okreslony cel uzasadnia
ograniczenie zmian przedmiotowym w postepowaniu apelacyjnym (art. 383 k.p.c.)
lub nakazowym (art. 495 § 2 k.p.c.). W kazdym z tych przepisow wyjatek od zakazu
dokonywania zmian przedmiotowych powoddztwa sformutowany jest tak samo,
poglady orzecznictwa i doktryny wyrazone w odniesieniu do art. 383 i art. 495 § 2
k.p.c., powinny byé brane pod uwage przy interpretaciji art. 479* § 2 k.p.c.

Sad Apelacyjny zgodzit sie z Sgdem Okregowym, ze przedmiotem oceny
pozostajg zgdania zakazowe sformutowane pierwotnie w pkt 1. pozwu, skoro zas
po dniu 5 lutego 2012 r. powodowi nie stuzy wytgcznos¢ stosowania okreslonego
sposobu wytwarzania nowych b. chronionego patentem PL...5, powddztwo w tej
czesci podlega oddaleniu (a contrario art. 287 ust. 1 p.w.p.) Nalezy takze stwierdzic,

ze nawet gdyby uzna¢ zmiane przedmiotowg powddztwa za dopuszczalng na



podstawie art. 479* § 2 k.p.c., powdd nie ma interesu prawnego w ustaleniu, ze
przystuguje mu interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c.

Powdd podnosi, ze zmienione zgdanie motywowane jest checig unikniecia
przez niego odpowiedzialnosci odszkodowawczej, ktorg ponositby (na podstawie
art. 746 k.p.c.) w przypadku oddalenia powodztwa. Uszto jednak uwadze powoda,
ze odpowiedzialnos¢ ta jest wylgczona jedynie w przypadku, gdy zapada wyrok
uwzgledniajgcy zgdanie, ktore byto przedmiotem zabezpieczenia, w tym przypadku
zakazanie korzystania z prawa z patentu na wynalazek zarejestrowanego przez
Urzad Patentowy RP pod nr ...5. Od tej odpowiedzialnosci nie zwalnia powoda
ustalenie przez sad, ze w okresie od daty ztozenia wniosku o udzielenie
zabezpieczenia do daty wygasniecia ochrony roszczenie takie wzgledem
pozwanego mu stuzyto. W istocie, bowiem dopuszczalna zmiana powodztwa,
dokonana skutecznie na podstawie art. 193 k.p.c. oznacza cofniecie pozwu
w wersji pierwotnie dochodzonej, ktéra dokonana ze zrzeczeniem sie roszczenia
lub za zgodg strony pozwanej, powinna prowadzi¢ do umorzenia postepowania
(art. 203 k.p.c.), a przeciwnym wypadku do oddalenia pierwotnie dochodzonych
roszczen zakazowych. Ewentualne uwzglednienie powddztwa sformutowanego
w pisSmie procesowym z 20 lutego 2012 r. nie zwalnia powoda z - oparte] na
zasadzie ryzyka - odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong spotce K.
w efekcie wykonania zabezpieczeni udzielonego postanowieniem wydanym
20 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVI GCo .../10.

Sad Apelacyjny stwierdzit, ze roszczenie o zniszczenie produktéw
leczniczych o nazwie handlowej T., stanowigcych witasnos¢ spotki K.,
wprowadzonych do obrotu w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego 2012 r.,
w tym produktéw zajetych na podstawie postanowienia Sgdu Okregowego w [...]
wydanego 20 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVI GCo .../10 powinno
przedmiotem rozpoznania, ktére wymagatoby wyjasnienia kwestii naruszenia prawa
z patentu na wynalazek PL ..5. Zdaniem Sagdu Apelacyjnego, zadanie
sformutowane w pkt 2. pozwu i w pisSmie procesowym z 20 lutego 2012 r. nie
zastuguje jednak na uwzglednienie z innych przyczyn. Zmierza ono do usuniecia
skutkow powstatego juz naruszenia, a wiec jego podstawe prawng stanowi przepis

art. 286 p.w.p. zgodnie, z ktérym sad rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze



orzec, na wniosek uprawnionego, 0 bedgcych witasnoscig naruszajgcego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach,
ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia.
W szczegolnosci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo
zniszczeniu. Orzekajgc, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy o0séb
trzecich.

Roszczeh przewidzianych w art. 286 p.w.p. dochodzi¢ mozna takze po
wygasnieciu ochrony prawa wiasnosci przemystowej. Uwzglednienie powodztwa
w tym zakresie jest uzaleznione od przedstawienia przez strone odpowiedniegj
argumentacji, w razie potrzeby popartej dowodami, przekonujgcej, ze pomimo
ustania ochrony nalezy usung¢ skutki naruszen dokonanych przez pozwanego
w okresie, w jakim powodowi stuzyta wylgcznos¢ korzystania z wynalazku.
Specyfikg produktdow leczniczych jest ich czasowa przydatnos¢ do uzycia, jesli
zatem powdd twierdzit, ze pozwana korzystata w sposob nieuprawniony z jego
wynalazku i konieczne jest usunigecie negatywnych skutkdw naruszenia, powinien
byt w pismie, w ktorym ograniczat powddztwo wyjasni¢ takze kwestie mozliwosci
wprowadzenia do obrotu i zaoferowania do sprzedazy zajetych lekéw T.. Poniewaz
tego nie uczynit, a ponadto nie dowiodt, a nawet nie twierdzit, ze spdtka K. jest
wiascicielem innych jeszcze (poza zajetymi 23 grudnia
2010 r.),lekéw T., ktére powinny zostat zniszczone, Sad nie znajduje podstaw do
zastosowania w okolicznosciach sprawy przepisu art. 286 p.w.p.

W skardze kasacyjnej powod zarzucit: |. naruszenie prawa materialnego, tj.:1)
art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (p.w.p.)
w zw. z art. 64 ust. 1 p.w.p. i art. 66 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. przez ich btedng wyktadnie
i w konsekwencji niewtasciwe zastosowanie, 2) art. 64 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 6
k.p.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny przez jego btedng wyktadnie,
i w konsekwencji niezastosowanie, Il. naruszenie przepiséw postepowania, ktére
miato wptyw na wynik sprawy: 1) art. 385 k.p.c. w zw. z art. 479* § 2 k.p.c.
w brzmieniu na dzien wszczecia postepowania w niniejszej sprawie w zw. z art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks

postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 233
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poz. 1381) przez jego btedng wykiadnie i w konsekwencji niewtasciwe
zastosowanie polegajace na przyjeciu, ze art. 479* § 2 k.p.c. formuluje zakaz
przedmiotowej zmiany powodztwa; 2) art. 385 k.p.c. w zw. art. 189 k.p.c. przez jego
btedng wyktadnie i w konsekwencji niewtasciwe zastosowanie polegajgce na
przyjeciu, ze powod nie ma interesu prawnego w roszczeniu o ustalenie
przystugiwania roszczenia; 3) art. 479'* § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzien wszczecia
postepowania w niniejszej sprawie przez jego niezastosowanie i uznanie, ze Sad
| instancji nie mégt poming¢ spdéznionych wnioskéw dowodowych pozwanej; 4) art.
386 §4 kp.c.cwzw. zart. 378 § 1 k.p.c. wzw. zart. 328 § 2 k.p.c. iw zw. z art. 391
§ 1 k.p.c. przez nieuchylenie przez Sad Apelacyjny zaskarzonego wyroku Sgdu
Okregowego w sytuacji, w ktérej Sgd Okregowy nie rozpoznat istoty sprawy
w zwigzku z trescig art. 479* § 2 zd. 2 k.p.c.) i w zwigzku z tym nierozpoznanie
przez Sad Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach wobec rozpoznania jedynie
zarzutéw pozwanego zwigzanych jedynie z naruszeniem art. 479* § 2 k.p.c. oraz
braku odniesienia sie do istotnych zarzutéw prawa materialnego oraz przepiséw
postepowania; 5) art. 378 § 1 k.p.c. wzw. z art. 328 § 2 k.p.c. iw zw. z art. 391 § 1
k.p.c. przez nierozpoznanie przez Sgd Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach
wobec uznania przez Sad Apelacyjny za niedopuszczalne dokonanie modyfikaciji
powddztwa z dnia 20 lutego 2012 roku, chociaz zmiana taka byta skuteczna na
mocy art. 479*§ 2 zd. 2 k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia rozpoznawanej sprawy majg
zarzuty naruszenia prawa procesowego. Skarzgca spotka D. GmbH
z siedzibg w B. zarzucita naruszenie art. 479* § 2 k.p.c. Powotany przepis, chociaz
od 3 maa 2012 r. nie  obowigzuje, znajduje  zastosowanie
W rozpoznawanej sprawie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 r.
0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2011, nr 233, poz. 1381), jezeli postepowanie zostato wszczete przed
wejsciem w zycie tej ustawy, stosuje sie przepisy kodeksu postepowania cywilnego
w ich dotychczasowym brzmieniu. Wspomniana ustawa weszta w zycie 3 maja

2012 r. powdd wystgpit zas z pozwem w dniu 5 stycznia 2011 r., czyli przed jej
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wejsciem w zycie. Wobec tego do postepowania zainicjowanego jego pozwem
stosowaé nalezy, art. 479* § 2 k.p.c.

Przepis ten stanowit, Ze w toku postgepowania nie mozna wystepowac
z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, jednakze w razie
zmiany okolicznosci powdd moze zgdac¢, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu,
jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenia powtarzajgce sie
moze nadto rozszerzyC zgdanie pozwu o dalsze okresy. Skarzacy twierdzi, ze
wygasniecie patentu w trakcie procesu jest nowg okolicznoscig, a w zwigzku z tym
mogt zgdaé zamiast sformutowanego w pozwie roszczenia o zakazanie naruszen
patentu ustalenia, ze w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego 2012 r.
przystugiwato mu wzgledem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszen patentu.
Stanowisko takie jest nieuzasadnione z dwéch powoddéw.

Na tle regulacji zawartej w art. 479* § 2 k.p.c., odstepstwo od zakazu
wystepowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych zostato
uzaleznione od zmiany okolicznosci. Przez zmiane okolicznosci nalezy rozumiec
wystgpienie takich zdarzen, ktore nie byty znane stronie w chwili wystepowania
z pozwem. Jezeli bowiem strona w chwili wystepowania z pozwem, zachowujgc
nalezytg starannosc, wiedziata o okreslonym zdarzeniu, to nie sposoéb uznac, ze
mamy do czynienia z okolicznoscig nowa. Biorgc pod uwage, ze celem regulacji
zawartej w art. 479* § 2 k.p.c. byto skionienie przedsigbiorcéw, bedacych stronami
w procesie, do precyzyjnego okreslenia w pozwie podmiotowych i przedmiotowych
ram zgdania, a przez to doprowadzenie do tego, ze przedmiotem procesu bedzie
jedna i ta sama sprawa, nowg okolicznoscig moze by¢ tylko to, czego nie mozna
byto uwzgledni¢ juz w chwili wystepowania z pozwem. W rozpoznawanej sprawie
powdd, w chwili wystepowania z powddztwem w dniu 5 stycznia 2011 r.
niewatpliwie wiedziat, ze prawa z przystugujgcego mu patentu nr ...5 wygasng 5
lutego 2012 r. W takiej sytuacji wystepujgc z powddztwem powdd powinien tak je
sformutowaé, aby nie zachodzita potrzeba wystepowania z nowym roszczeniem
w miejsce pierwotnego zgdania. Natomiast w pozwie powdd Zzgdat jedynie
zakazania pozwanej spotce naruszen przystugujgcego mu patentu polegajgcych na
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktéw leczniczych o nazwie handlowej T.

zawierajgcych  substancje czynng t. Powdéd w  piSmie z dnia
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20 lutego 2012 r. zmienit swoje zgdanie w ten sposob, ze wystgpit o ustalenie, ze
w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przystugiwato mu
wzgledem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszen patentu nr ..5,
polegajgcych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktéw
leczniczych o nazwie T. zawierajgcych substancje czynna t. Wygasniecie patentu
po 13 miesigcach od wystgpienia z pozwem nie moze by¢ uznane za nowg
okoliczno$é w rozumieniu art. 479* § 2 k.p.c. Powdd powinien przewidzie¢, ze
istnieje duze prawdopodobienstwo, iz patent wygasnie przed zakonczeniem sprawy.
Majac na wzgledzie rygorystyczng regulacje art. 479* § 2 k.p.c., ktéra wykluczata
wystepowanie z nowym roszczeniem w miejsce dotychczasowego powinien tak
sformutowa¢ pozew, aby zapobiec takiej koniecznosci. Jezeli uznac¢ by, tak jak
twierdzi powdd, ze kazde zdarzenie, ktére wystgpito w trakcie procesu, jest nowg
okolicznoscig, to w istocie ograniczenie zmiany powodztwa przewidziane w art.
479* § 2 k.p.c. zostatoby praktycznie przekreslone. Celem tego przepisu byto za$
sktonienie przedsiebiorcow do takiego formutowania powddztwa, aby nie wydtuzac
procesu poprzez zmiany przedmiotu sporu. Z tego wzgledu za nowg okolicznos¢ w
rozumieniu art. 479* § 2 k.p.c. uznaé nalezy tylko takie zdarzenie, ktérego w chwili
wytoczenia powddztwa strona, przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mogta
przewidziec. Powdd, wystepujac
z powddztwem mogt zas bez watpienia przewidzieé, ze proces moze potrwac dtuzej
niz czas, jaki pozostat do wygasniecia patentu. Nie byto wiec zadnych przeszkod,
aby od razu sformutowaé pozew w taki sposob, ze powdd opiera swoje roszczenia
0 zakazanie naruszania jej praw wynikajgcych z patentu, a po jego wygasniecie
wystepuje z roszczeniami O usuniecie skutkow naruszenia patentu
w okresie, kiedy te naruszenia miaty miejsce, a patent jeszcze nie wygast. Nie
ulega watpliwosci, ze ochrona praw wynikajgcych z patentu przystuguje
uprawnionemu, takze po jego wygasnieciu, jezeli chodzi o naruszenia, ktére miaty
miejsce w czasie, gdy patent jeszcze nie wygast. Wobec tego, skoro w chwili
wystepowania z powodztwem byto wiadomym, ze wygasnie on w stosunkowo
krotkim czasie, powdd powinien tak je sformutowaé, aby nie byto potrzeby
wystepowania z nowym roszczeniem. ZauwazyC nalezy, ze nowe roszczenie

zgtoszone przez powoda zostato tak sformutowane, Zze wymagato
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zbadania, w pierwszej kolejnosci, czy powodowi przystuguje interes prawny
w ustaleniu jego praw z patentu we wskazanym okresie. Brak takiego interesu po
stronie powoda prowadzit, bowiem do oddalenia tak sformutowanego
zgdania. Przeksztatcenie powodztwa, ktdrego powod dokonat,
w stosunku do pierwotnego roszczenia, dotyczyto zmiany zaréwno podstawy prawnej
zadania jak rowniez okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych Zadanie,
z ktorym powod wystgpit.

Po drugie, nawet gdyby uznaé, ze wygasniecie patentu byto nowag
okolicznoscia w rozumieniu art. 479* § 2 k.p.c., to przeksztatcenie powoddztwa,
ktérego dochodzi powdd, nie mozna uzna¢ za dopuszczalne. Powdd wystgpit,
bowiem o z powddztwem o ustalenie, ze w okresie od 21 pazdziernika 2010 r.
do 5 lutego 2012 r. przystugiwaty mu roszczenia zwigzane z naruszeniem jego
praw chronionych patentem. Niewatpliwie wystgpit, wiec z nowym roszczeniem.
Pierwotne roszczenie zawarte w pozwie byto Zzgdaniem zakazania pozwanej
naruszania praw powoda wynikajgcych z patentu nr ...5. Natomiast w pismie
procesowym z 20 lutego 2012 r. powdd wnosit 0 ustalenie, ze we wskazanym
okresie powodowi przystugiwato wzgledem pozwanej roszczenie o0 zaniechanie
naruszen patentu nr ...5. W pisSmie procesowym z dnia 20 lutego 2012 r., powdd
dokonat wobec tego przeksztatcenia powddztwa, gdyz zamiast pierwotnego
roszczenia o zakazanie pozwanej okreslonego zachowania wystgpit z roszczenie
o ustalenie. Pojawito sie nowe roszczenie procesowe oparte na innych
przestankach faktycznych oraz innej podstawie prawnej. Takie powddztwo, zgodnie
z art. 189 k.p.c.,wymaga wykazania, ze powod ma interes prawny w ustaleniu
wskazanego faktu prawnego, jakim byto wygasniecie patentu.

Jezeli w piSmie z dnia 20 Iutego 2012 r. nastgpito przeksztatcenie
powddztwa, to nalezy ocenié, czy bytlo ono dopuszczalne na tle art. 479* § k.p.c.
Powdd w skardze kasacyjnej wskazuje, ze w przepisie tym w razie zmiany
okolicznosci mozna zgdac¢ zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartosci lub
innego przedmiotu. Zaktadajgc, ze nastgpita zmiana okolicznosci i utozsamiajgc
przedmiot sporu z roszczeniem procesowym, twierdzi, ze dopuszczalne byto
przeksztatcenie jego roszczenia o zakazanie naruszenia praw wynikajgcych

Z patentu nr ...5 na roszczenie o ustalenie, ze powodowi przystugiwato wzgledem
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pozwanej, we wskazanym okresie, roszczenie 0 zaniechanie naruszen patentu.
Taka wyktadnia art. 479* § 2 k.p.c. nie jest jednak uprawniona. Przedmiotem sporu
w rozumieniu art. 479* § 2 k.p.c. nie jest nowe roszczenie. Gdyby uznaé, jak
sugeruje powod, ze w razie zaistnienia nowych okolicznosci zakaz wystepowania z
nowymi roszczeniami, zamiast lub obok dotychczasowych moze zosta¢ zniesiony,
to zdanie drugie tego przepisu bytoby niezrozumiate. Ustawodawca w razie
zamiany okolicznosci nie czyni generalnego odstepstwa od zakazu przeksztatcania
powoddztwa w trakcie procesu, lecz dopuszcza tylko scisle okreslone wyjatki. W tym
kontekscie uzyte okreslenie przedmiot sporu nie oznacza roszczenia, z ktorym
wystepuje powdd, lecz przedmiot, z reguty materialny, ktérego dotyczy zachowanie
stron sporu. Za takim rozumienie przemawia jednoznacznie wyktadnia literalna art
479* § 2 k.p.c. Skoro powdd moze zadaé zamiast pierwotnego przedmiotu sporu
tylko jego rownowartosci lub innego przedmiotu,
a w sprawach o swiadczenia powtarzajgce sie moze nadto rozszerzy¢ zgdanie
pozwu o Swiadczenia powtarzajgce sie i rozszerzy¢ zgdanie pozwu o0 Swiadczenia
za dalsze okresy, to wyraznie widac, ze przez inny przedmiot sporu nie mozna
rozumie¢ mozliwosci wystepowania z nowym roszczeniem procesowym. Jezeli
w trakcie procesu pojawia sie nowe okolicznosci, to oznacza mozliwosc
dokonywania tylko $cisle okreslonych w art. 479* § 2 k.p.c. zmian pierwotnego
roszczenia, a nie mozliwos¢ wystepowania z zupetnie nowym roszczeniem. Gdyby
taka byta intencja ustawodawcy, to nie wskazywatby w zdaniu drugim tylko
enumeratywnie wymienionych sytuacji, kiedy zmiana pierwotnego roszczenia jest
dopuszczalna, ale stwierdzitby, Zze w razie zamiany okolicznosci mozna
wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych.

Warto takze na koniec doda¢, ze na tle tak samo sformutowanego przepisu
dotyczgcego postepowania apelacyjnego Sad Najwyzszy wyraznie stwierdzit, ze
w tym postepowaniu niedopuszczalna jest zmiana powddztwa o zaniechanie
naruszen prawa wytgcznego wytwarzania i sprzedazy produktu spowodowana
wygasnieciem tego prawa, na powddztwo o ustalenie, ze do czasu wygasniecia
powodowi przystugiwato prawo zgdania zakazania wprowadzania tego produktu do
obrotu (wyrok Sgdu z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 301/07, nie publ.). Zakaz

przeksztatcania powoddztwa w postepowaniu apelacyjnym oraz w postepowaniu
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w sprawach gospodarczych byt uzasadniony tymi samymi wzgledami. Chodzito
0 zapobieganie przedtuzania postepowan poprzez wprowadzania w trakcie jego
trwania nowych roszczen i sktonienie stron, do takiego formutowania pozwu, aby
sad nie byt zmuszony do prowadzenia postepowania z uwzglednieniem innej
podstawy faktycznej i prawnej niz ta, ktéra stanowita podstawe wystgpienia
Z pierwotnym roszczeniem.

Trafnie Sad Apelacyjny podkreslit, ze brak podstaw do innej wyktadni
art. 479'*§ 2 k.p.c. w sytuacji, gdy powéd domaga sie ochrony swoich praw na tle
ustawy prawo wtasnosci przemystowej. Zaden przepis tej ustawy ani innych ustaw,
nie nakazywat w czasie obowigzywania art. 479* § 2 k.p.c., odmiennej oceny
zmiany przedmiotu powddztwa, gdy powodem jest uprawniony z patentu. Majgc na
wzgledzie, ze wyjatek od konstytucyjnego obowigzek réwnego traktowania
wszystkich podmiotdow wobec prawa musi mieC wyrazng podstawe ustawowg
(art. 32 ust. 1 Konstytucji), takie stanowisko uznac¢ nalezy za odpowiadajgce prawu.

W konkluzji rozwazan dotyczacych naruszenia art. 479* § 2 k.p.c. nalezy
stwierdzi¢, ze wykfadani tego przepisu przez orzekajgce w sprawie sgdy byta
prawidtowa. Jezeli brak byto podstaw do uznania, Zze zmiana roszczenia powoda
byta dopuszczalna, to nie budzi zastrzezen oddalenie pierwotnego roszczenia, gdyz
w zwigzku z wygasnieciem patentu nr ...5 nie byto podstaw do jego uwzglednienia.

Uznanie za bezzasadny zarzut naruszenia art. 479* § 2 k.p.c. prowadzi do
tego, ze brak takze podstaw do uznania za zasadne pozostatych zarzutéw skargi
kasacyjnej. Zarzut naruszenia art. 286 p.w.p. bytby trafny, gdyby skarzgcemu
przystugiwata legitymacja do dochodzenia roszczeh wskazanych w pozwie. Jezeli
zas patent wygast, a brak podstaw do uznania, ze przedmiotem rozpoznania mogto
byé przeksztatcone przez powoda powoddztwo, gdyz na tle art. 479 § 2 k.p.c., takie
przeksztatcenie byto niedopuszczalne, to nie mogg by¢ rozpoznane jego roszczenia
okreslone w art. 286 p.w.p. Przestankg dochodzenia tych roszczen jest
stwierdzenie, ze prawa powoda wynikajgce z patentu nr ...5 zostaty naruszone we
wskazanym zakresie. Powdd w pozwie nie sformutowat za$ swojego roszczenia w
sposob umozliwiajgcy sgdowi orzekanie w tej sprawie, a pozniejsze przeksztatcenie

powodztwa trafnie zostato uznane za niedopuszczalne.



16

Koniecznos¢ rozpoznania zarzutu naruszenia art. 64 ust. 2 p.w.p. pojawitaby
sie tylko w sytuacji, gdyby powddztwo o naruszenie praw powoda wynikajgcych
z patentu zostato prawidtowo sformutowane. W pozwie powod powotywat sie na
patent nr ..5, ktory wygast. Przeksztatcenie powoddztwa na powddziwo
o ustalenie, ze powodowi przystugiwato wzgledem pozwanej roszczenie
0 zaniechanie naruszen tego patentu w okresie od 21 pazdziernika 2010 r. do
5 lutego 2012 r., okazato sie zas niedopuszczalne.

Z podobnych wzgledéw brak potrzeby rozpoznania zarzutu naruszenia art.
189 k.p.c. Ocena tego, czy powdd miat interes prawny w zgdaniu ustalenia, ze we
wskazanym okresie przystugiwato mu prawo z patentu nr ...5 bytaby konieczna w
razie uznania, iz dopuszczalne byto przeksztaicenie powddztwa zawarte
w pidmie z dnia 20 lutego 2012 r. Skoro trafnie Sad Apelacyjny uznat, Zze takie
przeksztatcenie byto niedopuszczalne, to odpadta potrzeba ustalenia, czy powdd
miat interes prawny w wystgpieniu o ustalenie, ze w okresie od 21 pazdziernika
2010 r. do 5 lutego 2012 r. przystugiwata mu ochrona z patentu nr ...5.

Wobec ustalenie, ze niedopuszczalne byto przeksztatcenie powddztwa brak
takze podstaw do uznania za zasadne zarzutéw naruszenia art. 479 § 2 k.p.c.,
386 § 4 k.p.c. Koniecznos¢ ich rozpoznania pojawitaby sie w razie gdyby
dopuszczalne byto rozpoznanie przeksztatconego powddztwa. Niedopuszczalnosc
przeksztatcenia i prawidlowe oddalenie pierwotnego powddztwa czyni
bezprzedmiotowym zarzut naruszenia tych przepiséw. Sad byitby zobowigzany do
oceny dopuszczenia przedtozonych przez pozwanego dowodow, gdyby
rozpoznaniu podlegato prawidtowo sformutowane powddztwo. O nierozpoznaniu
przez Sad Apelacyjny istoty sprawy mozna by moéwié, gdyby powdd prawidtowo
sformutowat powddztwo, z czym nie mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.

Majgc na wzgledzie, ze zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej okazaty sie

niezasadne Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398 k.p.c., orzekt, jak w sentenciji.
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