Sygn. akt | CZ 66/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 pazdziernika 2016 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczacy)
SSN Dariusz Donczyk (sprawozdawca)
SSN Barbara Myszka

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

przeciwko Z. k.s. w P. (Czechy)

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

w dniu 28 pazdziernika 2016 r.,

zazalenia strony pozwanej na wyrok Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt VI ACa .../15,

1) oddala zazalenie;
2) pozostawia rozstrzygniecie o kosztach postepowania
zazaleniowego w orzeczeniu konczacym postepowanie

W sprawie.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r. Sgd Okregowy w [...] oddalit powodztwo
N. AG w B. (Szwajcaria) przeciwko Z. k.s. w P. (Czechy) w sprawie o zakazanie

naruszen prawa z patentu na wynalazek i usuniecie skutkbw naruszen.

Dokonujgc oceny prawnej ustalonego stanu faktycznego, Sad pierwszej
instancji wskazat, ze powdd ze wzgledu na tre$¢ norm zawartych w art. 63 ust. 1,
art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm. - dalej:
.P-W.p.”) obowigzany byt wykazaé: a) istnienie prawa - Swiadectwem Urzedu
Patentowego RP, b) realizacje przez pozwanego ktoérejkolwiek z form naruszenia
patentu, tj. podejmowania dziatan moggcych by¢ kwalifikowanymi jako korzystanie
z wynalazku w rozumieniu art. 66 ust. 1 p.w.p., c) zrealizowanie rozwigzania
wyczerpujgcego zastrzezenia patentowe (w okolicznosciach sprawy tozsamosc¢
zastrzezonego patentem zastosowania substanc;ji i. i zastosowania wskazanego w
PCHL i ulotce produktu leczniczego 1.). Dopiero po zweryfikowaniu istnienia dwoch
pierwszych przestanek odpowiedzialno$ci za naruszenie prawa wytgcznosci sgd
przestepuje do badania, czy pozwany zrealizowat rozwigzanie chronione patentem,
Cco wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia dowoddéw z opinii biegtych lub
instytutu naukowo-badawczego. Powdd wykazat wytgcznos¢ korzystania z
wynalazku w leczeniu Zotgdkowo-jelitowych guzkow podscieliskowych. Prawo
ochronne z patentu PL [...] wynika z dokumentu urzedowego. Powdd jest zatem
czynnie legitymowany do wystepowania przeciwko osobom trzecim, ktore bez jego

zgody korzystajg z wynalazku w sposob wskazany w art. 66 ust. 1 p.w.p.

W ocenie Sgdu Okregowego powdd nie moze ograniczy¢ sie do zgtoszenia
ogolnego tylko zgdania zakazania pozwanemu naruszen. Za nieprawidtowe uznat
postuzenie sie przez powoda pojeciami wytwarzania, uzywania, oferowania,
wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw produktu bedgcego
przedmiotem wynalazku. Poniewaz przedmiotem ochrony patentowej mogg byc¢
postaci produktow, sposoby ich wytwarzania, czy zastosowania, a zatem

rozwigzania techniczne o bardzo réznorodnym charakterze, w odniesieniu do



kazdego z nich pojecia ustawowe mogg sie od siebie rézni¢, powinny byc¢
przez powoda okreslone ad casu i zdefiniowane przez ich odniesienie do normy
zawartej w art. 66 ust. 1 p.w.p. W zwigzku z tym nieprawidtowe jest zgdanie przez
powoda zastosowania wzgledem pozwanego wszystkich wymienionych w art. 66
ust. 1 p.w.p. sankcji zakazowych bez uwzglednienia faktycznego sposobu dziatania
naruszyciela. Powodztwo zastugiwaC bedzie na uwzglednienie tylko woéwczas,
gdy zadane sankcje mieszczg sie w granicach okreslonych w art. 66 ust. 1 p.w.p.
i odpowiadajg sposobowi dziatania pozwanego. Muszg by¢ przy tym odpowiednio
skonkretyzowane, tak aby nadawaty sie do egzekucji. Uznat, ze zgdanie zawarte
w punkcie pierwszym pozwu jest zbyt ogdlne, a przez to nienadajgce sie do

egzekuciji.

Poza tym, w ocenie Sadu pierwszej instancji, powdd nie przedstawit Zzadnego
dowodu na wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie
lub uzywanie |. dla zastosowania w leczeniu [...]. Jego zarzuty w tym zakresie
opierajg sie jedynie na domniemaniach i zatozeniach. Nie narusza patentu samo
tylko wystepowanie z wnioskiem o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu,
czy o wpisanie na liste refundacyjng. Okolicznosé, ze przedsiebiorca jest
podmiotem odpowiedzialnym, jesli rbwnoczesnie nie wytwarza on produktu, nie
importuje go, nie wprowadza do obrotu, nie oferuje ani nie uzywa, nie decyduje o
jego odpowiedzialnosci na podstawie art. 287 ust. 1 i 2 p.w.p. A z takg sytuacjg - w

ocenie Sgdu - mamy do czynienia w sprawie.

W konsekwencji ze wzgledu na to, ze powdd nie udowodnit, Zze pozwany
podejmuje dziatania stanowigce korzystanie z wynalazku chronionego patentem
PL[...,; Sad Okregowy oddalit powodztwo bez potrzeby dokonywania
oceny tozsamosci  zastrzezonego patentem  zastosowania  substancji .
oraz zastosowania w PCHL i ulotce produktu leczniczego I.. Z tej przyczyny zostaty
pominiete dowody zaoferowane przez strony na okolicznosc¢ realizacji przez

pozwanego rozwigzania technicznego stanowigcego przedmiot ochrony.

Na skutek rozpoznania apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sadu
pierwszej instancji, wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r., Sad Apelacyjny w [...] uchylit
zaskarzony wyrok w catosci i przekazat sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi



Okregowemu w [...], pozostawiajgc temu Sagdowi rozstrzygniecie o kosztach

postepowania apelacyjnego.

Sad drugiej instancji nie podzielit oceny Sadu pierwszej instancji dotyczgcej
zbyt ogodlnie sformutowanego zgdania pozwu. Powodd spetnit wymagania
wynikajgce z art. 187 § 1 k.p.c. w zw. z art. 287 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 p.w.p.
Sad moze - nie wychodzgc ponad Zzgdanie - okreslic te zachowania pozwanego
(dziatania lub zaniechania) jako niezbedne dla spetnienia celéw ochrony patentowe;].
Zawezenia zadania zgtoszonego przez powoda nie mozna uznac za zastepowanie
przez sad powoda w formutowaniu zgdan i naruszenia zasady rownosci stron.
Skoro powdd zgtosit zgdanie zakazania pozwanemu naruszen patentu [...],
polegajgcych na wytwarzaniu, importowaniu, uzywaniu, oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu produktéw leczniczych o nazwie handlowej I., lub o jakiejkolwiek innej
nazwie handlowej, zawierajgcych substancje czynng i. iprzeznaczonych do
zastosowania chronionego patentem, to rozstrzygniecie sgdu uwzgledniajgce
zgdanie powoda w catosci lub w czesci okreslatoby zakres czynnosci, jakie
mogtyby zosta¢ podjete wzgledem pozwanego, ewentualnie jakie sam musiatby

wykonac lub powstrzymac sie od dokonania.

Odnosnie do dokonanych przez Sad pierwszej instancji ustalen dotyczacych
braku naruszenia przez pozwanego patentu w jednej z form przewidzianych w art.
66 ust. 1 p.z.p., Sad Apelacyjny uznat, ze zostaty one dokonane z naruszeniem
zasady wynikajgcej z art. 233 § 1 k.p.c. Zebrany w sprawie materiat dowodowy
pozwala na przyjecie, ze zostaty spetnione przestanki przewidziane w art. 66 ust. 1
p.w.p. polegajgce na wprowadzanie spornego produktu do obrotu i oferowania
produktu. Odmienne wnioski Sgdu pierwszej instancji w tym zakresie wynikaty
z btednej oceny materiatu dowodowego i nielogicznych wnioskow wyprowadzonych
przez ten Sad. W ocenie Sgdu Apelacyjnego, Sad pierwszej instancji przeprowadzit
postepowanie dowodowe w niepetnym zakresie, w sposéb wybidrczy, w tym sensie,
ze w ogdle nie odniost sie do wszystkich dowodow, ktére przeprowadzit. W sprawie
nie doszto w ogole do etapu ustalenia, czy doszto do zrealizowania zobowigzania
wyczerpujgcego zastrzezenia patentowe. Sgd pierwszej instancji nie odnidst sie do
wszystkich twierdzen i zarzutow stron istotnych dla rozstrzygniecia sprawy.

Przesgdza to o tym, ze Sgd Okregowy nie rozpoznat istoty sprawy w rozumieniu



art. 386 § 4 k.p.c., w ktérej zachodzi konieczno$¢ oceny tozsamosci zastrzezonego
patentem zastosowania substancji i. oraz zastosowania wskazanego w PCHL i
ulotce produktu leczniczego |., a wiec czy zachowania pozwanego w odniesieniu do

leku I. naruszajg uprawnienia powoda wynikajgce z patentu [...].

W zazaleniu wniesionym na podstawie art. 394* § 1! k.p.c. pozwana — Z. k.s.

powotfata sie na naruszenie przez Sad drugiej instancji przepiséw postepowania:

- art. 386 § 4 k.p.c. poprzez jego wadliwe zastosowanie i uchylenie wyroku
Sadu Okregowego w [...] z dnia 29 stycznia 2015 r. w wyniku btednego przyjecia,

ze Sad pierwszej instancji nie rozpoznat istoty sprawy;

-art. 386 § 4 w zw. z art. 233 § 1, art. 231 oraz art. 299 k.p.c. przez przyjecie,
ze nierozpoznanie istoty sprawy wynika z nieprawidtowosci oceny dowodow przez
Sad pierwszej instancji odnosnie do oferowania i wprowadzania do obrotu leku

zawierajgcego substancje i.;

-art. 384 § 4 k.p.c. wzw. z art. 187 § 1 k.p.c., art. 66 ust. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p.
w zw. z art. 65 oraz art. 287 ust. 1 p.w.p. poprzez uznanie, ze Sgd Okregowy w [...]
nie rozpoznat istoty sprawy w nastepstwie przyjecia przez ten Sad, iz zgdanie

pozwu zostato sformutowane zbyt ogdinie.

Zarzucita ponadto naruszenie przepiséw prawa materialnego, tj. art. 66 ust. 1
pkt 1 p.w.p. oraz art. 24a ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. - prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), poprzez
ich btedng wyktadnie. Pozwana wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku
i orzeczenie co do istoty sprawy przez zmiane zaskarzonego wyroku z dnia 17 maja

2016 r. i oddalenie apelacji powoda.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 394 § 1! k.p.c. - w brzmieniu nadanym ustawg z dnia
16 wrzesnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz

niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) - zazalenie do Sadu



Najwyzszego przystuguje stronie takze w razie uchylenia przez sad drugiej instancji

wyroku sgdu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Obowigzujgcy aktualnie model apelacji petnej zaktada, Zze sad drugiej
instancji rozpoznaje sprawe w granicach zaskarzenia, dokonuje wtasnych ustalen
faktycznych, bazujgc na materiale zebranym w pierwszej instancji i prowadzac
w razie potrzeby wtasne postepowanie dowodowe oraz stosuje wtasciwe przepisy
prawa materialnego. Postepowanie apelacyjne powinno wiec co do zasady
zakonczy¢ sie wydaniem merytorycznego orzeczenia rozstrzygajacego definitywnie
spor miedzy stronami. Zgodnie z art. 386 § 4 k.p.c., poza wypadkami okreslonymi
w § 2 i 3, sad drugiej instancji moze uchyli¢ zaskarzony wyrok i przekaza¢ sprawe
do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sad pierwszej
instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia

postepowania dowodowego w catosci.

Przewidziane w art. 394' § 1! k.p.c. zazalenie jest skierowane przeciwko
uchyleniu przez Sad drugiej instancji wyroku lub postanowienia co do istoty sprawy
i  przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a wiec ocenie Sadu
Najwyzszego moze by¢ poddany jedynie ewentualny btgd sgdu odwotawczego przy
kwalifikowaniu okreslonej sytuacji procesowej jako odpowiadajgcej powotanej
podstawie orzeczenia kasatoryjnego. Ustawowe przestanki uchylenia orzeczenia
Sadu drugiej instancji zostaty zakreslone wasko, stgd w przypadku wniesienia
zazalenia kognicja Sgdu Najwyzszego ogranicza sie do skontrolowania, czy istotnie
doszto do nierozpoznania istoty sprawy lub tez czy faktycznie istnieje w realiach
rozpoznawanej sprawy koniecznosc¢ przeprowadzenia postepowania dowodowego
w catosci. W konsekwencji w postepowaniu toczgcym sie na skutek zazalenia na
orzeczenie o uchyleniu wyroku sgdu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do
ponownego rozpoznania Sad Najwyzszy poddaje kontroli jedynie przestanki
uchylenia orzeczenia sgdu pierwszej instancji, bada prawidtowosc¢ stwierdzenia
niewaznos$ci postepowania przez sad drugiej instancji (art. 386 § 2 k.p.c.), a jezeli
przyczyng orzeczenia kasatoryjnego byty przestanki okreslone w art. 386 § 4 k.p.c.
- bada, czy sad drugiej instancji prawidtowo pojmowat wskazane w tym przepisie
przyczyny uzasadniajgce uchylenie orzeczenia sadu pierwszej instancji i czy jego

merytoryczne stanowisko uzasadniato takg ocene postepowania sgdu pierwszej



instancji. Innymi stowy, w zakresie kompetencji kontrolnych wynikajgcych z art.
394 § 1' kp.c. Sad Najwyzszy uprawniony jest jedynie do badania, czy
rzeczywiscie sad pierwszej instancji nie rozpoznat istoty sprawy albo czy
rzeczywiscie wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania
dowodowego w catosci. Dokonywana kontrola ma przy tym charakter
czysto procesowy, co oznacza, ze Sad Najwyzszy nie moze wkraczac
w merytoryczne kompetencje sadu drugiej instancji rozpoznajgcego apelacje.
Zazalenie przewidziane w art. 394" § 1* k.p.c. nie jest bowiem $rodkiem prawnym
stuzgcym kontroli materialnoprawnej podstawy orzeczenia, zarezerwowanej
wylgcznie do przeprowadzenia w postepowaniu kasacyjnym. Z tej przyczyny
odmienne ujecie zakresu kognicji Sgdu Najwyzszego w postepowaniu toczgcym
sie na skutek zazalenia przewidzianego w art. 394* § 1* k.p.c. trzeba uznaé za
niedopuszczalne (zob. postanowienia Sgdu Najwyzszego z dnia 25 pazdziernika
2012 r., | CZ 136/12, nie publ., z dnia 25 pazdziernika 2012 r., | CZ 139/12,
nie publ., z dnia 25 pazdziernika 2012 r., | CZ 143/12, nie publ., z dnia 7 listopada
2012 r., IV CZ 147/12, nie publ., z dnia 9 listopada 2012 r., IV CZ 156/12, nie publ.,
z dnia 28 listopada 2012 r., lll CZ 77/12, nie publ., z dnia 15 lutego 2013 r., | CZ
5/13, nie publ., z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CZ 21/13, nie publ. i z dnia 23 maja
2013 r., IV CZ 50/13, nie publ.).

Z tych wzgledow Sad Najwyzszy nie mogt odniesC sie do wiekszosci
zarzutéw podniesionych w zazaleniu, gdyz pozostawaty one poza kompetencjg
kontrolng wyznaczong przez art. 394* § 1' k.p.c. i w swej istocie kontrola taka
stanowitaby niedopuszczalng w ramach postepowania zazaleniowego ingerencje
Sadu Najwyzszego w sfere przyjetej przez Sad drugiej instancji materialnoprawne;j
podstawy orzekania. W szczegdélnosci Sad Najwyzszy nie byt wikadny do kontroli
prawidtowosci wyktadni wskazanych w zazaleniu przepisow prawa materialnego.
W ramach badania tego zazalenia niedopuszczalne byto takze dokonanie kontroli
prawidtowosci oceny dowodow dokonanej przez Sad drugiej instancji, jak réwniez
poczynionych na tej podstawie ustalen faktycznych. W ramach zazalenia z art. 394"
§ 1! k.p.c. nie mozna bowiem zada¢ kontroli prawidtowosci zastosowania przez

Sad drugiej instancji przepiséw prawa procesowego nie odnoszgcych sie scisle



do przepiséw, w tym art. 386 § 4 k.p.c., uzasadniajgcych wydanie orzeczenia

kasatoryjnego przez sad drugiej instancji.

Za uzasadniong nalezy uznac ocene Sadu drugiej instancji, ze Sad pierwszej
instancji nie rozpoznat istoty sprawy. W orzecznictwie Sgdu Najwyzszego
ugruntowane jest stanowisko zgodnie z ktérym, do nierozpoznania istoty sprawy
dochodzi wowczas, gdy rozstrzygniecie sgdu pierwszej instancji nie odnosi sie do
tego, co byto przedmiotem sprawy, gdy zaniechat on zbadania materialnej
podstawy Zzgdania albo merytorycznych zarzutéw strony, bezpodstawnie przyjmujgc,
ze istnieje przestanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiajgca roszczenie
(por. postanowienia z dnia 23 wrzesnia 1998 r., Il CKN 897/97, OSNC 1999, nr 1,
poz. 22, z dnia 15 lipca 1998 r., Il CKN 838/97, nie publ., z dnia 3 lutego 1999 r.,
[l CKN 151/98, nie publ., wyroki z dnia 12 lutego 2002 r., | CKN 486/00,
OSP 2003 nr 3, poz. 36, z dnia 21 pazdziernika 2005 r. Ill CK 161/05, nie publ.,
oraz z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 140/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 2).
Z nierozpoznaniem istoty sprawy mamy wiec do czynienia wéwczas, gdy sad
pierwszej instancji: rozstrzygnat nie o tym, co bylo przedmiotem sprawy lub
zaniechat w ogodle zbadania materialnej podstawy zgdania, pomingt catkowicie
merytoryczne zarzuty zgtoszone przez strone, rozstrzygngt o zgdaniu powoda na
innej podstawie faktycznej niz zgtoszona w pozwie, nie uwzglednit (nie rozwazyt)
wszystkich zarzutow pozwanego dotyczgcych kwestii faktycznych czy prawnych
rzutujgcych na zasadno$S¢ roszczenia powoda (por. postanowienie Sadu
Najwyzszego z dnia 26 listopada 2012 roku, Il SZ 3/12, nie publ.).
Przenoszagc powyzsze uwagi na kanwe rozpoznawanej sprawy wskazac nalezy,
ze strona powodowa domagata sie realizacji praw ochronnych wynikajgcych
z przystugujacego jej patentu. Wskutek uzyskania patentu, stosownie do brzmienia
art. 63 p.w.p., podmiot uprawniony nabywa prawo do wytgcznego korzystania
zwynalazku w sposéb zarobkowy Ilub zawodowy na catym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Wytacznos¢é korzystania z wynalazku jest Zrodtem
uprawnien zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest okreslony w art. 66
ust. 1 p.w.p. Wszystkie czynnosci wymienione w tym przepisie, a wiec wytwarzanie,
uzywanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celéw

produktu bedgcego przedmiotem wynalazku, stanowig akty korzystania



z wynalazku i sg objete monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie,
uprawniony z patentu moze skutecznie zakazaC¢ osobom trzecim korzystania
z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia
patentu konieczne jest ustalenie, ze osoba nieuprawniona zrealizowata w sposob
zarobkowy lub zawodowy ktérgs z wymienionych postaci korzystania z wynalazku
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2013 r., IV CSK 92/13,
nie publ.). Wobec tego brak w poczynionych przez Sad pierwszej instancji ustalen
istotnych dla oceny istnienia przestanek materialnoprawnych udzielenia powodowi
zgdanej ochrony prawnej - co byto nastepstwem nie tylko wadliwej oceny dowodow
przez Sad pierwszej instancji, ale takze btednym uznaniem przez ten Sad,
ze powdd nieprawidtowo (zbyt ogdlnie) sformutowat zgdanie pozwu - spowodowato,
jak zasadnie przyjat Sad Apelacyjny, nierozpoznanie istoty sprawy przez Sad

pierwszej instancji. Zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. byt wiec niezasadny.

Z tych wzgledéw na podstawie art. 398'* w zw. z art. 394 § 3 k.p.c. oraz
art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1, art. 398%! i art. 394' § 3 k.p.c. orzeczono, jak

w sentencji.

kc



