Sygn. akt: I ACa 320/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2012 .

Sad Apelacyjny w Gdansku I Wydziat Cywilny

w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Andrzej Lewandowski
Sedziowie: SA Malgorzata Idasiak — Grodzinska

SA Marek Machnij (spr.)

Protokolant: staz. A. S.

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2012 r. w Gdanhsku
na rozprawie

sprawy z powodztwa A. P. (...) z siedziba w T. (Japonia)
przeciwko Zakladom (...) Spolce Akcyjnej w S.

o zakazanie naruszania praw z patentu

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Gdansku

z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt IX GC 76/11

1) oddala apelacje,

2) zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 630 (szeSéset trzydzieSci) z} tytutem zwrotu kosztéw postepowania
apelacyjnego.

Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt: I ACa 320/12
Uzasadnienie:

Powod A. P. (...) z siedzibg w T. wystapil przeciwko pozwanym Zakladom (...) S.A. w S. z zadaniem zakazania
naruszania praw powoda wynikajacych z patentu PL (...) o nazwie ,Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja
medyczna zawierajaca te zwiazki”, formulujac blizej w pozwie sposéb okreslenia tego zakazu oraz tresé¢ i forme
opublikowania o§wiadczen pozwanego, majacych na celu usuniecie skutkow naruszen patentu. Twierdzil, ze pozwany
narusza jego prawa z patentu, poniewaz bezprawnie, tj. bez zgody powoda, oferuje produkt, ktéry jest przedmiotem
wynalazku.

Pozwany wniost o oddalenie powddztwa. Nie kwestionowal, ze substancja o nazwie bursztynian solifenacyny objeta
jest zakresem ochrony wynikajacym z patentu nr PL (...), ale zaprzeczyl, aby dopuscil sie naruszenia praw powoda
z patentu, poniewaz wszystkie jego dzialania mieécily sie w granicach przewidzianych prawem, w szczego6lnosci



okreslanych powszechnie jako tzw. wyjatek B., wynikajacy w prawie polskim z art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30
czerwcea 2000 r. Prawo wlasnoS$ci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej w skrécie: ,,Pr. wi.
przem.”).

Sad Okregowy w Gdansku wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 r. nakazal pozwanemu zaniechanie naruszania praw
powoda z patentu PL (...), w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji
farmaceutycznych chronionych tym patentem, bez zgody uprawnionego, w szczegdlnoéci usuniecie z listy oferowanych
aktywnych substancji farmaceutycznych, znajdujacej sie na jego stronie internetowej: www.api.polpharma.pl
substancji o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny), nakazal pozwanemu podanie do publicznej wiadomo$ci
— blizej okreslonej co do formy i sposobu publikacji — informacji o wydanym w sprawie wyroku na stronie startowej
www.api.polpharma.pl i w czasopi$émie (...), wydawanym przez spolke (...) plc w L., oddalil powddztwo w pozostalym
zakresie, ustalil oplate ostateczng na 5.000 zl, zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.754 zt tytulem zwrotu
kosztoéw procesu i nakazal Sciggna¢ od pozwanego na rzecz Skarbu Panstwa kwote 4.000 zt tytulem nieuiszczonych
kosztow sadowych.

Z dokonanych w sprawie ustalen faktycznych wynika, ze powdd, bedacy jednym z najwiekszych miedzynarodowych
przedsiebiorstw farmaceutycznych, jest uprawniony w Polsce do patentu na wynalazek pt. ,Nowe pochodne
chinuklidyny i kompozycja medyczna zawierajaca te zwiazki”, na ktory zostal wydany patent oznaczony
numerem Urzedu Patentowego RP: PL (...). Cechy wynalazku zostaly opisane w zastrzezeniach patentowych
i jego opisie. Wynalazek obejmuje swoim zakresem grupe zwigzkow chemicznych, wsrdd ktoérych znajduje sie
bursztynian solifenacyny oraz kompozycje farmaceutyczne zawierajace te zwigzki. S. jest srodkiem farmaceutycznym
dopuszczonym do obrotu w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli w postaci bursztynianu solifenacyny pod
nazwg handlowa V.®.

Wynalazek ten zostat zgloszony do opatentowania w dniu 27 grudnia 1995 r. jako faza krajowa miedzynarodowego
zgloszenia patentowego. Patent zostal udzielony przez Urzad Patentowy RP decyzja z dnia 6 czerwca 2001 r. Ochrona
patentowa przystuguje powodowi od dnia 27 grudnia 1995 r. Na jego rzecz wydane zostalo sie takze Dodatkowe
Swiadectwo Ochronne do patentu PL (...) dla produktu o nazwie bursztynian solifenacyny. W dniu 27 wrze$nia 2005
r. powod ztozyt do Urzedu Patentowego RP wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego do patentu PL (...).
W dniu 27 wrze$nia 2007 r. uzyskal on decyzja udzielajaca dodatkowe prawo ochronne nr (...) na produkt o nazwie
bursztynian solifenacyny. Zacznie ono obowigzywac po wygas$nieciu patentu PL (...), tj. po 27 grudnia 2015 .

Pozwany jest jednym zlider6w rynku farmaceutycznego w Polsce. Obecnie jest on najwiekszym polskim producentem
lekéw generycznych i substancji farmaceutycznych.

W dniu 24 wrzeénia 2010 r. w czasopi$émie farmaceutycznym (...) na zlecenie pozwanego ukazala sie reklama, w
ktoérej wskazano, ze oferuje on szeroki zakres aktywnych skladnikoéw lekéw dostepnych na rynku, w tym Srodek o
nazwie S. succinate. Reklama ta zachecala czytelnikow do kontaktu z pozwanym na Miedzynarodowych Targach
Branzy Farmaceutycznej w P. w dniach 5 — 7 paZdziernika 2010 r. Czasopismo (...) jest znaczacym dla rynku
farmaceutycznego pismem specjalistycznym. Ma znaczng liczbe prenumeratoréw i dociera do ponad stu tysiecy
potencjalnych czytelnikow, w tym manageréw i dyrektoréw Sredniego oraz wysokiego szczebla pracujacych w réznych
dziedzinach w spétkach farmaceutycznych i biotechnologicznych na calym Swiecie.

Pozwany na swoich stronach internetowych — w jezyku polskim: www.polphar-ma.pl i w jezyku angielskim:
www.api.polpharma.pl — przedstawia informacje dotyczace zakresu swojej dzialalno$ci. Na stronach tych znajduje sie
»Lista oferowanych substancji”, zawierajaca wykaz aktywnych substancji farmaceutycznych ( (...)), oferowanych przez
pozwanego, wérod ktorych byt wymieniony S. succinate (bursztynian solifenacyny). Lista tych substancji dostepna jest
po uruchomieniu zakladki ,,pelen katalog produktéw”, znajdujgcej sie na polskojezycznej stronie www.polpharma.pl,
a nastepnie zakladki , Lista oferowanych substancji”. Na tej stronie pozwany umie$cil ponadto o§wiadczenie w jezyku
polskim o tresci: ,Zapraszamy klientéw zainteresowanych zakupem substancji, ustug produkeji kontraktowej oraz
licencji do odwiedzenia strony internetowej poSwieconej aktywnym substancjom farmaceutycznym produkowanym



przez P.. Serwis funkcjonuje w jezyku angielskim i dostepny jest pod adresem www.api.polpharma.pl.” Dodatkowo na
tej stronie umieszczono odnosnik ,,Przejdz do serwisu po$§wieconego substancjom farmaceutycznym produkowanym
przez P.”.

Oferowana przez pozwanego substancja o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny) jest tozsama z substancjg
chroniong patentem powoda, ktéry nie udzielil mu licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem PL (...).
Pozwany dostarczyl bursztynian solifenacyny nastepujacym podmiotom: R. ze Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej oraz
H. z Niemiec.

Transakcje handlowe na rynku farmaceutycznym charakteryzuja sie wysokim stopniem formalizmu. Wynika to m.
in. z konieczno$ci $ledzenia zbywanych produktéw w celu ochrony wlasnosci przemyslowej, a takze zapewnienia
mozliwo$ci wykazania zrédla pochodzenia produktu. Firmy generyczne przygotowuja sie do produkcji juz w czasie
badan wykonywanych przez firmy innowacyjne. W tym celu produkuja serie lekow niezbedne jedynie do rejestracji
lekow, ktora jest dokonywana w réznych krajach w innym czasie odpowiednio do uplywu okresu ochrony patentowe;j.

Pozwany, dokonujac transakcji z innymi firmami generycznymi, przewaznie nie zawiera uméw pisemnych z wyjatkiem
tzw. uméw o poufnoéci. Nie ma on ustalonych limitéw iloSciowych lekow sprzedawanych w celach badawczych.
Ograniczenia takie wynikaja jedynie z jego fizycznych mozliwosSci produkeyjnych.

W toku obecnej sprawy pozwany umieScil na swojej stronie internetowej zastrzezenie w jezyku angielskim o
tresci ,Produkty podlegajace ochronie patentowej nie sa oferowane dla celéw komercyjnych w krajach, w ktorych
stanowi to naruszenie prawa z patentu. Produkty chronione patentami w Polsce oferowane sa wylacznie dla celow
eksperymentalnych lub w zakresie wyjatku B., $ci§le w zgodzie z polskimi regulacjami dotyczacymi wlasnosci
intelektualnej (np. bursztynian solifenacyny).”

Ustalenia faktyczne zostaly dokonane przez Sad Okregowy na podstawie dowodéw z dokumentéw urzedowych
i prywatnych, a takze wydrukow ze stron internetowych pozwanego, po$wiadczonych przez notariusza. Sad ten
uwzglednil ponadto zeznania Swiadkoéw A. G. (1), R. K. (1), J. T. (1) i P. W. przy ustalaniu znaczenia reklamy pozwanego
w czasopi$mie (...) oraz informacji o dostepnoéci bursztynianu solifenacyny u pozwanego, jak rowniez przy ustalaniu
zwyczajow panujacych na rynku handlu substancjami uzywanymi do badan przeprowadzanych w celu produkeji lekéw
generycznych.

Bezsporne bylo w sprawie, ze oferowana przez pozwanego substancja o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny)
jest tozsama z substancja chroniona przyslugujacym powodowi patentem nr PL (...). Pozwany przyznal, ze jako
czynno$ci podejmowane w ramach tzw. wyjatku B. rozumie sprzedaz substancji chronionej patentem innym
podmiotom w celu przeprowadzenia przez te podmioty czynnoSci wymaganych dla uzyskania rejestracji badz
pozwolenia. Poniewaz taka sprzedaz wykracza poza dozwolony prawem wyjatek, wynikajacy z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.
wl. przem., wiec nie mialo znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy wyjaénienie, czy nabywcy bursztynianu solifenacyny
faktycznie zamierzali wykorzystac te substancje do badan eksperymentalnych, czy do innych celéw. Nieistotny jest
bowiem cel, w jakim nabywcy kupili od pozwanego chroniona patentem substancje, lecz sam bezsporny fakt, iz
pozwany te substancje wytworzyl i sprzedal innym podmiotom.

W sprawie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej. Naruszenie praw z patentu moze
polega¢ m. in. na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow
produktu bedacego przedmiotem wynalazku. Do naruszenia praw wylacznych powoda z patentu doszlo z chwila
oferowania przez pozwanego substancji o nazwie S. succinate. Zgodnie z art. 63 Pr. wl. przem. przez uzyskanie patentu
nabywa sie prawo do wylacznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 66 ust. 1 ustawy wynika za$, ze uprawniony z patentu moze zakazaé osobie trzeciej,
nie majacej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy polegajacy na wytwarzaniu,
uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem
wynalazku.



Istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy ma pojecie oferowania produktu chronionego patentem. Obejmuje
to wszystkie czynno$ci zmierzajace do zachecenia osob trzecich do nabywania produktéw bedacych przedmiotem
wynalazku. Jest to pojecie szersze niz oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferowanie moze nastapi¢ w dowolnej
formie. Moze nim by¢ takze reklama produktéw chronionych patentem. Oferowanie jest czynnoscia poprzedzajaca
wprowadzenie produktu do obrotu lub rozpoczecie korzystania z niego w inny sposob. Taki sposéb rozumienia pojecia
oferowanie jest powszechny w doktrynie i zostal podzielony przez Sad Okregowy. Inny jest bowiem cel oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego, a inny — cel oferowania w prawie wlasnoéci przemystowe;j.

Powod wykazal, ze na liScie substancji, oferowanych przez pozwanego na swojej stronie internetowej, znajdowat
sie bursztynian solifenacyny. Nie jest uzasadnione stanowisko pozwanego, ze umieszczenie informacji na stronie
internetowej nie stanowilo oferowania tego produktu .. (...) umieszczonego na tej stronie o§wiadczenia pozwanego
w jezyku polskim wynikalo, Ze zapraszal on klientéw zainteresowanych kupnem substancji do odwiedzania
strony poswieconej aktywnym substancjom farmaceutycznym, funkcjonujacej w jezyku angielskim. Sformulowania
umieszczone na stronie internetowej pozwanego w jednoznaczny sposob wskazuja, ze na liste dostepnych u niego
substancji kierowani sa rowniez polscy odbiorcy z jego strony internetowej. Docieraja wiec one takze na rynek polski.

Tres¢ informacji znajdujacych sie na jego stronie internetowej nalezy uwazac za oferowanie w szerokim rozumieniu.
Zapraszajac klientéw zainteresowanych zakupem substancji, pozwany zacheca potencjalnych kontrahentéw do
wspolpracy. Skoro czyni to na polskojezycznej stronie internetowej, to tym samym oferuje wymienione substancje na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyczerpal wiec on takim zachowaniem znamiona czynu, okre$§lonego w art. 66 ust.
1 pkt 1 Pr. wl. przem.

Informacja na stronie internetowej o mozliwo$ci nabycia u pozwanego okre$lonych substancji moze przy tym utrwali¢
u potencjalnych zainteresowanych przekonanie, ze jest on uprawniony do produkcji, oferowania i wprowadzania do
obrotu bursztynianu solifenacyny. Podobne skutki moglo wywola¢ ogloszenie pozwanego umieszczone w czasopi$mie
(...), w ktérym wprost uzyt on sformulowania ,,oferujemy”. Informacja o dostepnosci substancji u pozwanego byla
jednocze$nie sygnalem dla potencjalnych kontrahentéw, ze pozwany po wygadniecie patentu by¢ moze bedzie
sprzedawal ja w celach komercyjnych.

Niezasadne sa twierdzenia pozwanego, ze czasopismo (...) nie jest skierowane na rynek polski. Powdd wykazal
bowiem, iz ma ono miedzynarodowy charakter oraz licznych czytelnikéw w branzy farmaceutycznej, w tym w krajach
europejskich, wiec uprawnione jest twierdzenie, iz jest przeznaczone takze na rynek polski.

Z okoliczno$ci tych wynika, ze pozwany dopuscil sie czynow naruszajacych och-rone przyznang powodowi patentem
PL (...). Przyznal on ponadto, iz podejmowal dalsze dzialania stanowiace naruszenie praw powoda z patentu.
Potwierdzil bowiem, ze wyprodukowal bursztynian solifenacyny i sprzedal go innym podmiotom. Nie ma znaczenia,
ze sprzedaz nastgpila na rzecz podmiotéw zagranicznych i w celu przeprowadzenia przez nich badan niezbednych do
rejestracji leku. Nie mieScilo sie to bowiem w zakresie wyjatku B., wprowadzonego w art. 69 Pr. wl. przem.

Wprowadzenie do obrotu nalezy rozumieé szeroko jako wszelkie czynno$ci prowadzace do przeniesienia wladztwa
nad produktem, bedacym przedmiotem wynalazku, na osobe, ktéra nie jest do tego uprawniona, niezaleznie od
formy i tytulu prawnego wprowadzenia do obrotu. Nie ogranicza sie ono do obrotu krajowego. Decydujace z punktu
widzenia ochrony patentowej jest to, ze dana osoba w czasie obowiazywania ochrony patentowej wprowadza w celu
zarobkowym do obrotu przedmiot chroniony patentem.

Nie zaslugiwal na uwzglednienie argument pozwanego, ze eksport substancji chronionej patentem nie stanowi
naruszenia patentu. Podstawy to takiego pogladu nie daje art. 154 Pr. wl przem. Ponadto pojecie eksportu nie
mogloby obejmowat sprzedazy dokonanej podmiotowi niemieckiemu, gdyz sprzedaz towaréw w obrebie panstw
czlonkowskich nie jest eksportem, lecz sprzedaza wewnatrzwspolnotowa. Nie ma wiec znaczenia okoliczno$é, ze
nabywcami bursztynianu solifenacyny od niego byly podmioty zagraniczne, ktére kupily go, wedlug jego twierdzen,
w ramach wyjatku B..



Przepis art. 69 ust. 1 Pr. wl. przem. wprowadza ograniczenia patentu na zasadzie wyjatku od reguly. Przy jego wykladni
nalezy wiec mie¢ na uwadze, ze przepis6w wyjatkowych nie mozna interpretowaé rozszerzajaco. Art. 69 ust. 1 pkt 4
Pr. wl. przem. przewiduje korzystanie z wynalazku w zakresie i w celu okreSlonym w tym przepisie do wykonania
czynnoéci, jakie na podstawie przepisow prawa sg wymagane dla uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Cel ten musi
dotyczy¢ dzialan osoby, ktora korzysta z wynalazku. Nie obejmuje to osoby, ktéra oferuje, wytwarza i wprowadza do
obrotu produkt chroniony patentem, gdy dopiero nabywca bedzie korzystal z produktu w celu okreSlonym ustawa.
Tre$¢ tego przepisu ma na celu wywazenie sprzecznych intereséw podmiotéw uprawnionych z patentu i producentow
lekéw generycznych. Przewidziane w nim ograniczenie ochrony patentowej, okre$lane jako wyjatek B., dotyczy tylko
czynno$ci niezbednych do rejestracji dokonywanej w kraju, w ktérym patent zostal udzielony, skoro patent ma
charakter terytorialny.

Z zebranego materialu dowodowego wynika, ze pozwany nie dziatal w celu wykonania czynno$ci, jakie na podstawie
przepisoOw prawa sa wymagane dla uzyskania rejestracji badz zezwolenia, gdyz to nie on zamierzal uzyskac rejestracje
lub zezwolenie. Nawet jesli taki byl cel jego nabywcow, to nie mozna uznaé, ze celem pozwanego bylo uzyskanie
rejestracji dla tych firm. Celem jego dzialan, jako podmiotu zajmujacego sie profesjonalnie produkeja i sprzedaza
substancji farmaceutycznych, bylo przede wszystkim uzyskanie korzy$ci majatkowych z transakcji dokonanych z
innymi podmiotami.

Z uwagi na duza liczbe producentéow lekow generycznych na calym $wiecie i praktycznie nieograniczong liczbe
prowadzonych przez nich badan, ilo§¢ chronionych patentem substancji potrzebnych do prowadzenia badan takze
moze by¢ ogromna. Pracownicy pozwanego zeznali za§ w sprawie, ze w firmie, poza fizycznymi mozliwoéciami, nie
ma limitow iloéci lekow sprzedawanych w celach badawczych. Stanowisko pozwanego prowadziloby wiec do tego,
ze jako renomowana na rynku farmaceutycznym firma, produkujaca substancje chroniong patentem, moglby on
stale osiagac¢ niekontrolowane przez uprawnionego zyski ze sprzedazy tej substancji. Takze z konkretnych transakeji
pozwany uzyskal dochody ze sprzedazy i wlasnie w tym celu wyprodukowal on bursztynian solifenacyny oraz oferowat
go w prasie i na stronach internetowych.

Poglad pozwanego, ze wyjatek B. zostal wprowadzony w celu umozliwienia produkcji chronionych patentem
substancji na rzecz oséb trzecich bez zgody uprawnionego z patentu jest sprzeczny z istota ochrony patentowej oraz
narusza rownowage miedzy interesami producentow lekdéw generycznych i uprawnionych z tytulu praw wlasnosci
przemystowe;j.

Poniewaz pozwany wytwarzal bursztynian solifenacyny w innym celu niz uzyskanie rejestracji lub zezwolenia, a
wytwarzanie bezspornie mialo miejsce na terenie Polski, wiec dopuscil sie on kolejnej czynnosci naruszajacej wylaczne
prawo powoda z tytulu patentu na ta substancje.

Sad Okregowy nie uwzglednil wniosku pozwanego o wystapienie do Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci z
pytaniem prejudycjalnym. W sprawie nie istnieje sprzeczno$¢ miedzy waska wykladnia wyjatku B. a Traktatem o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczegdlnosci z zasada swobody przeplywu towaréw. Juz z samego Traktatu,
a mianowicie art. 36, wynika, ze dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczen stosowania zasady swobody przeplywu
towar6ow z uwagi na potrzebe ochrony praw wlasnos$ci przemysltowej. Prawa wlasnoéci przemystowej stanowig zatem
prawnie uzasadnione przeszkody do stosowania swobodnego przeplywu towar6w. Wyjatek B. nie moze naruszac
zasady swobodnego przeplywu towarow, skoro jest on jednym z elementéw skladajacych sie na zakres uregulowane;j
w Polsce ochrony patentowej. Dopuszczalne zgodnie z Traktatem ograniczenia zasady swobody przeplywu towarow,
wynikajace z prawa wlasnoSci przemystowe, sa dzieki temu wyjatkowi zmniejszone. Nie zachodzi wiec sprzeczno$c
art. 69 Pr. wk przem. z art. 34 Traktatu, skoro wynikajace z niego ograniczenia przeptywu towardéw sg nawet mniejsze
od tych, do jakich uprawnia art. 36 Traktatu. Wobec tego nie ma podstaw do przedstawienia wnioskowanego przez
pozwanego pytania prejudycjalnego.

Zadanie powoda bylo usprawiedliwione co do zasady, ale jego zakres byl zbyt szeroki w stosunku do naruszen, jakich
dopuscil sie pozwany. Dotyczylo to zgloszonego w pozwie zakresu i sposobu publikacji zar6wno informacji o tresci



wydanego wyroku, jak i samego wyroku. Poza tym skoro oferowanie chronionej patentem substancji nastapilo jedynie
w okre$lonym czasopi$émie i na stronach internetowych, to publikacja informacji o wydanym orzeczeniu powinna byé
skierowana do takiego samego kregu odbiorcéw. Niezasadne jest wiec zadanie publikacji ogloszenia takze w Gazecie
(...) oraz publikacji samego orzeczenia.

Modyfikacji wymagala takze proponowana przez powoda tre$c roszczen zakazowych, poniewaz nie odpowiadaly one
dokladnie tresci art. 287 Pr. wl. przem. Za nieuzasadnione zostalo uznane takze zadanie upowaznienia powoda do
zastepczego wykonania obowigzku publikacji ogloszen. Przepis art. 1049 k.p.c. znajduje bowiem zastosowanie dopiero
na etapie postepowania egzekucyjnego, a nie ma innej podstawy prawnej do udzielenia takiego upowaznienia niejako
»na zapas”.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c. w zw. z art. 99, art. 108 i art. 109 k.p.c.,
a takze art. 100 k.p.c. odpowiednio do wyniku sprawy, biorgc pod uwage, ze powdd wygral w catoSci sprawe co do
zasady, a ograniczona zostala w nieistotnym zakresie jedynie tresé jego roszczen.

W apelacji od tego wyroku powod zarzucit:
1) naruszenie prawa materialnego:

a) art. 63 Pr. wl. przem. przez jego zastosowanie do zachowania, ktére nie moglo stanowié korzystania z wynalazku
chronionego udzielonym w Polsce patentem,

b) art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wl. przem. przez jego btedna wykladnie, polegajaca na przyjeciu, ze pojecie ,wprowadzania do
obrotu” obejmuje takze eksport, tj. wprowadzenie do obrotu na terenie panstwa, w ktérym patent nie zostal udzielony,
a pojecie ,oferowania” obejmuje wymienienie na stronie internetowej bez podania ceny, warunkéw handlowych ani
zadnych zachet do zawarcia transakcji,

¢) art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wh. przem. w zw. z art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez jego bledna
wykladnie wskutek przyjecia, ze okre§lony w tym przepisie wyjatek nie obejmuje wytwarzania, oferowania i sprzedazy
substancji czynnej podmiotowi, ktéry bedzie z niej korzystal w niezbednym zakresie do wykonania czynnosci,
jakie na podstawie przepiséw prawa sa wymagane do uzyskania rejestracji badz zezwolenia, stanowigcych warunek
dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego oraz ze wyjatek ten umozliwia wytworzenie substancji chronionej
patentem jedynie podmiotowi, ktéry bedzie z niej korzystal w powyzszym celu, a takze przez bledne uznanie, ze
dzialania pozwanego nie mieScily sie w zakresie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wl. przem.,

2) naruszenie przepisOw postepowania, ktore moglo mie¢ wplyw na wynik sprawy:

a) art. 233 § 1 k.p.c. przez nieprawidlowa ocene zeznan swiadkéw J. T., P. W., A. G. i R. K. wykraczajaca poza granice
swobodnej oceny dowodow,

b) art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku dowodowego o przestuchanie §wiadkéw A. G., R. K., C. T. oraz B. A. Al (...)
na okoliczno$¢ oferowania i sprzedazy bursztynianu solifenacyny wylacznie w zakresie tzw. wyjatku B. i wykorzystania
tej substancji zgodnie z tym wyjatkiem.

Skarzacy wnibdsl o zawieszenie postepowania apelacyjnego i wystapienie do Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu ze sformulowanymi w apelacji pytaniami prawnymi. Co do istoty domagat
sie zmiany zaskarzonego wyroku przez oddalenie pow6dztwa w calo$ci, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania
sprawy Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Ponadto wnosit o zasadzenie od powoda na jego rzecz
zwrotu kosztow procesu za obie instancje wedlug norm przepisanych.

Powo6d wnidst o oddalenie wniosku o zwrocenie sie z pytaniami prawnymi do ETS oraz o oddalenie apelacji i zasadzenie
od pozwanego na jego rzecz kosztow postepowania apelacyjnego wedlug norm przepisanych.



Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zastuguje na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny aprobuje ustalenia faktyczne dokonane przez Sad pierwszej instancji i uznaje je za wlasne. Sa one
bowiem zgodne z trescia zebranego w sprawie materialu dowodowego, a ocena tego materiatu nie budzi zastrzezen,
poniewaz wbrew pozwanemu mieSci sie w granicach swobodnej oceny dowodow, wynikajacych z art. 233 k.p.c.
Ustalenia te sa ponadto wystarczajace do oceny zasadnoSci apelacji.

Zarzuty naruszenia przepiséw postepowania sa nieuzasadnione. Wskazane w tresci zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. okoliczno$ci, wynikajace z zeznah Swiadkow J. T., P. W., A. G.iR. K., ktdre dotyczyly sposobu zawierania umow
przez firmy farmaceutyczne, przygotowan firm generycznych do wejscia na rynek po wygaénieciu patentu w ramach
»wojny patentowej” oraz istnienia u pozwanego ograniczen ilo§ciowych przy produkcji substancji na potrzeby wyjatku
B., nie maja istotnego znaczenia dla oceny zasadnosci zadania powoda. W sprawie chodzilo bowiem przede wszystkim
o rozstrzygniecie, czy ustalone zachowanie pozwanego bylo zgodne z prawem, w szczeg6lnosci z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.
wl. przem. Takze oddalenie wnioskow dowodowych, majacych stuzyé do wykazania, ze pozwany oferowal i sprzedawat
bursztynian solifenacyny innym podmiotom wylacznie w zakresie wyjatku B. nie miato istotnego wplywu na konicowy
wynik sprawy. Chybiony jest wiec rowniez zarzut naruszenia art. 227 k.p.c.

Decydujace znaczenie maja w sprawie kwestie prawne, a nie faktyczne. Pozwany w ogole nie kwestionowal bowiem, ze
wyprodukowal bursztynian solifenacyny, bedacy substancja chroniona patentem PL (...) przystugujacym powodowi,
oraz ze sprzedal te substancje innym podmiotom. Swoja obrone opieral on natomiast przede wszystkim na
twierdzeniu, ze wszystkie jego czynnoSci nie naruszaly praw powoda z patentu, poniewaz byly zgodne z prawem jako
mieszczace sie w granicach tzw. wyjatku B., uregulowane w prawie polskim w art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wl. przem.

Niezaleznie od odrebnego sformulowania w apelacji zarzutébw naruszenia blizej wymienionych przepiséw prawa
materialnego przez bledng wykladnie poje¢ ,wprowadzanie do obrotu” oraz ,oferowanie” ostatecznie i tak
sprowadzaja sie one do twierdzenia, ze zachowanie pozwanego nie naruszylo patentu przystugujacego powodowi,
poniewaz odpowiadalo tresci wyjatku B..

Sad Okregowy prawidlowo wskazal, iz naruszenie prawa z patentu moze nastgpi¢ odrebnie i niezaleznie w
kazdy ze sposobow wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wl. przem., tj. przez wytwarzanie, uzywanie,
oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku.
Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika ponadto, ze Sad ten przyjal, iz pozwany dopuécil sie naruszenia praw
powoda na kilka samodzielnych sposobow: a) przez oferowanie chronionej patentem powoda substancji o nazwie
bursztynian solifenacyny, b) przez jej wprowadzanie do obrotu w drodze sprzedazy blizej wymienionym podmiotom,
¢) przez jej wytwarzanie. Skuteczne podwazenie prawidlowosci zaskarzonego wyroku wymagatoby wiec jednoczesnego
wykazania wadliwosci ustalen faktycznych i rozwazan prawnych w odniesieniu do kazdej z tych postaci naruszenia
praw powoda. Nawet w razie ewentualnej zasadnosci zarzutéw, dotyczacych wadliwej wyktadni pojeé ,wprowadzanie
do obrotu” i ,,oferowanie”, nie byloby to réwnoznaczne z koniecznoécia oddalenia powodztwa. Niemniej jednak Sad
Apelacyjny nie podzielit zarzutéw pozwanego odnoszacych sie do powyzszych okolicznoci.

Pozwany bezpodstawnie kwestionuje prawidlowos¢ dokonanej przez Sad pierwszej instancji wykladni pojecia
soferowanie”, uzytego w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wh przem. Sad ten trafnie uznal, iz to pojecie ma inne znaczenie niz
oferta w rozumieniu art. 66 k.c., zgodnie z ktérym oferta polega na zlozeniu innej osobie o§wiadczenia woli zawarcia
umowy, ktore okresla istotne postanowienia umowy. Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu pierwszej instancji,
ze w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wk przem. chodzi o szersze znaczenie zwrotu ,,oferowanie”, przez ktoére nalezy rozumieé
roéwniez samo przedstawienie informacji o mozliwosSci nabycia okreslonego produktu nawet bez podania jego ceny
i warunkéw handlowych lub zachety do zawarcia transakcji. Przemawia za tym cel ochrony, wynikajacej z patentu,
ktéra ma charakter bezwzgledny i wylaczny. Powinna zatem obejmowaé ona wszelkie czynno$ci, ktére moga naruszyé
prawo przyslugujgce uprawnionemu z patentu. Wobec tego nie ma podstaw do uznania, ze dopiero zlozenie oferty



w rozumieniu kodeksu cywilnego narusza prawa z patentu, natomiast inne czynno$ci, ktére poprzedzaja jej ztozenie
i przygotowuja zawarcie umowy, np. przez przekazanie informacji o dostepnoéci okreslonej substancji i mozliwoéci
jej nabycia oraz danych kontaktowych zbywcy, sa prawnie obojetne z punktu widzenia ochrony shusznych intereséw
uprawnionego z patentu.

Oczywiste jest, ze bez informacji o ofercie handlowej w szerokim rozumieniu w gruncie rzeczy w ogdle moze nie
dojsé do zlozenia oferty w sensie wynikajacym z kodeksu cywilnego, poniewaz przyszli kontrahenci z reguly moga
nawet nie wiedzie¢ o swoim istnieniu i zakresie swojej produkcji lub potrzeb. Istotna rola przypada wspolcze$nie
w tym zakresie informacjom publikowanym w Internecie. Pozwany niezasadnie kwestionuje wiec dokonang przez
Sad pierwszej instancji ocene jego zachowania, polegajacego na umieszczeniu informacji o oferowanych przez niego
substancjach na swoich stronach internetowych. Nota bene, pozwany nawet sam postuzyl sie na stronie internetowe;j
sformulowaniem ,lista oferowanych substancji”. Takze w treéci reklamy w czasopiSmie (...) wprost znajdowala sie
zacheta do nawigzania kontaktu z pozwanym podczas majacych sie wkrétce odby¢ Miedzynarodowych Targdéw Branzy
Farmaceutycznej z jednoczesnym wskazaniem, ze oferuje on okre$lone substancje.

Sad Okregowy trafnie uznat ponadto, ze z uwagi na umieszczenie powyzszej informacji takze na polskojezycznej
stronie internetowej oraz z uwagi na dostepno$é czasopisma (...) rowniez na terenie Polski, nie mozna przyjaé, iz
oferowanie przez pozwanego bursztynianu solifenacyny nie naruszalo patentu udzielonego powodowi w naszym kraju.

Nie zasluguje na akceptacje réwniez stanowisko pozwanego, ze Sad Okregowy blednie uznal, iz w ustalonych w
sprawie okoliczno$ciach dopuécil sie on wprowadzania do obrotu substancji chronionej patentem powoda. Nie jest
istotne, ze pozwany dokonywal zbycia substancji na rzecz podmiotéw zagranicznych, czyli jej eksportu. Decydujace
znaczenie ma okoliczno$é, ze wyeksportowanie substancji za granice Polski bylo poprzedzone zawarciem umowy,
ktéra zgodnie z regulami okreslonymi w art. 70 § 2 k.c. byla zawarta w siedzibie pozwanego, skoro nie wykazat on,
a nawet nie twierdzil, iz zawarcie umowy sprzedazy chronionej patentem substancji nastapilo poza obszarem Polski,
na ktorym obowiazuje udzielona powodowi ochrona patentowa. Z uwagi na miejsce zawarcia umowy na obszarze
Polski doszlo wiec do sprzecznego z prawem powoda wprowadzeniem substancji do obrotu. Wtérne znaczenie ma
natomiast okoliczno$¢, ze nabyta od pozwanego przez osobe trzecia substancja docelowo opuscita polski obszar celny,
czyli zostala eksportowana.

Niezaleznie od tego na aprobate zasluguje stanowisko Sadu Okregowego, ze ewentualny eksport mogtby obejmowaé
jedynie cze$¢ substancji wprowadzonej do obrotu przez pozwanego, ktéra zostala sprzedana podmiotom majacym
siedzibe w Szwajcarii lub Arabii Saudyjskiej. Nie dotyczylo to sprzedazy na rzecz podmiotu majacego siedzibe w
Niemczech, ktora jako tzw. sprzedaz wewnatrzwspo6lnotowa nie moze zostaé uznana za eksport.

Kolejnym sposobem naruszenia praw patentowych powoda, ustalonym przez Sad Okregowy, bylo wytworzenie przez
pozwanego bursztynianu solifenacyny. Wiazalo sie to jednoczesnie z jego oferowaniem i wprowadzeniem do obrotu,
czyli innymi formami naruszenia praw powoda wskazanymi przez w/w Sad, poniewaz bezsporne bylo w sprawie, ze
powdd nie wykorzystywal tej substancji na wlasne potrzeby, w szczegdlnoSci nie czynit tego osobiécie w zakresie tzw.
wyjatku B., przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wk. przem.

Ostatecznie rozstrzygniecia wymagalo wiec, czy wszystkie czynno$ci pozwanego, tj. wytwarzanie, oferowanie i
wprowadzanie bursztynianu solifenacyny do obrotu, mieScily sie w granicach okre§lonych w powyzszym przepisie,
skoro kazda z postaci naruszenia prawa powoda zmierza¢ miala docelowo — wedlug twierdzefn pozwanego — do
wykorzystania tej substancji w zakresie niezbednym dla wykonania czynno$ci wymaganych przez prawo do uzyskania
rejestracji lub zezwolenia, stanowiacych warunek dopuszczenia produktéow leczniczych do obrotu.

Pozwany niezasadnie kwestionuje dokonana przez Sad Okregowy wykladnie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wh przem. Sad
Apelacyjny w pelni podziela stanowisko Sadu pierwszej instancji wraz z przytoczona na jego poparcie argumentacja.

Trafny jest poglad, ze z uwagi na wyjatkowy charakter tego przepisu nie powinien on podlegaé wykladni rozszerzajace;j.
W razie watpliwoSci powinna wiec mie¢ zastosowanie regula ogblna (w mys$l paremii in dubio pro principio), ktéra



w tym wypadku przemawia za udzieleniem ochrony uprawnionemu z patentu, ktéry ma charakter prawa wylacznego
i bezwzglednego, skutecznego wobec wszelkich naruszen tego prawa i wszystkich nieuprawnionych podmiotow.
Pierwszenstwo majg wiec interesy uprawnionego z patentu, a nie podmiotu, ktory chce z niego korzysta¢ z powolaniem
sie na wylaczenie ochrony, wynikajace z wyjatku B..

Sad Okregowy shlusznie zwrdcit uwage na to, ze celem osoby, korzystajacej z wynalazku zgodnie z art. 69 ust. 1
pkt 4 Pr. wh przem., jest wykonanie czynno$ci wymaganych przez prawo do uzyskania rejestracji lub zezwolenia.
Na podkre$lenie zasthuguje, ze w przepisie tym mowa wyraznie o czynno$ciach niezbednych. Juz ze sformulowania
przepisu wynika zatem, ze nie obejmuje on wszystkich mozliwych czynnosci, zmierzajacych do uzyskania rejestracji
lub zezwolenia. Pozwany mial natomiast zupelie inny cel, ktéry byl w gruncie rzeczy oderwany i niezalezny
od dalszego wykorzystania substancji przez nabywce. Celem tym bylo osiggniecie korzy$ci majatkowej w postaci
otrzymania ceny zaplaconej przez nabywce. W rzeczywisto$ci na tym konczylo sie zainteresowanie pozwanego
korzystaniem z wynalazku powoda.

W toku procesu pozwany staral sie wprawdzie przekonaé, ze faktycznie chodzilo mu o korzystanie z substancji
przez jej nabywce zgodnie z treScig art. 69 § 1 pkt 4 Pr. wh przem. Pomijajac brak mozliwosci sprawdzenia przez
pozwanego zgodnoSci zachowania nabywcy z tre$cia tego przepisu oraz ewentualnego wyegzekwowania przez niego tej
zgodnoSci, Sad Okregowy trafnie zwrécil uwage na terytorialny zakres obowigzywania prawa wlasnoéci przemystowej,
w tym ochrony patentowej. Nawet gdyby pozwany wymagal od zagranicznych kontrahentow, ktéorym zgodnie z trescia
zebranego materialu dowodowego sprzedat chroniona patentem substancje, aby wykorzystali ja wylacznie w ramach
wyjatku B., to w rzeczywisto$ci wcale nie byliby oni zobowigzani do przestrzegania art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wl. przem.
Przepis ten obowigzuje bowiem jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego reguluje wylacznie
zdarzenia nastepujace na tym terytorium. Poza granicami Polski nie obowigzuje ani polska ochrona patentowa, ani
jej ograniczenia, wynikajace z wyjatku B., oczywiScie abstrahujac od ewentualnych obcych przepiséw, przewidujacych
analogiczne regulacje.

Wiaze sie to rowniez z tym, ze krajowy ustawodawca jest uprawniony do regulacji tylko takich zdarzen, ktére podlegaja
jego jurysdykeji. Wobec tego polski ustawodawca moze zezwolié na korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego
z patentu w zakresie wyjatku B. jedynie w odniesieniu do czynnos$ci zwiazanych z rejestracja lub zezwoleniem, ktore
mialoby zosta¢ udzielone na obszarze jego jurysdykcji. Nie moze bowiem wladczo ingerowa¢ w zdarzenia, ktore maja
miejsce na obszarze innych panstw. Dotyczy to w szczegblnoSci prawa wlasno$ci przemystowej, ktore — jak trafnie
wskazal Sad pierwszej instancji — ma charakter terytorialny.

Potwierdza to m. in. tre§¢é przepisu art. 63 ust. 1 Pr. wl. przem., zgodnie z ktérym przez uzyskanie patentu nabywa sie
prawo wylacznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Skoro ustawodawca udziela ochrony patentowej na obszarze swojej jurysdykeji, to tylko na tym obszarze
moze okreslaé jej zakres, w tym ograniczenia wynikajace z wyjatku B..

W sprawie decydujace jest wiec to, ze pozwany niewatpliwie nie tylko sam nie korzystal z substancji chronionej
patentem udzielonym powodowi, ale ponadto nie czynily tego réwniez te podmioty, ktére nabyly od niego ta
substancje, poniewaz ich dzialalno$¢, zwigzana z jej ewentualnym wykorzystaniem wylacznie w zakresie wyjatku B.,
bezspornie nie jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczegdlnosci nie chodzilo o badania
prowadzone prze te podmioty w Polsce na potrzeby uzyskania rejestracji lekow generycznych w naszym kraju lub
zezwolenia na ich dystrybucje w Polsce. Z tych przyczyn Sad Apelacyjny podzielil stanowisko Sadu pierwszej instancji
o braku podstaw do wystapienia do Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci ze sformulowanymi przez skarzacego w
apelacji pytaniami prawnymi. Wobec tego oddalony zostal rowniez wniosek o zawieszenie postepowania apelacyjnego.

Zarzut naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wl. przem. jest wiec nieuzasadniony. Sad Okregowy trafnie uznal bowiem,
Ze przepis ten nie obejmuje sytuacji, w ktdérej pozwany nie korzystal osobiscie z chronionej patentem substancji w
celu wynikajacym z w/w przepisu, lecz zbywal ja innym podmiotom bez wzgledu na to, czy cel ten byl ewentualnie
realizowany przez nabywce. Wobec tego bezpodstawny jest rowniez zarzut naruszenia art. 63 ust. 1 Pr. wl. przem.



Nie ulega bowiem watpliwoSci, ze pozwany wytworzyl substancje chroniona patentem PL (...), oferowal ja innym
osobom i wprowadzil ja do obrotu przez sprzedaz blizej ustalonym podmiotom. Z uwagi na to, ze pozwany osobiScie
nie korzystal z tej substancji w celu podjecia wymaganych przez prawo czynnos$ci niezbednych do uzyskania rejestracji
lub zezwolenia na produkty lecznicze, nie ma za$ zastosowania w sprawie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wh przem.

Whbrew twierdzeniom skarzacego, korzystanie przez pozwanego z chronionej prawem substancji polegalo na
uzyskaniu korzysci z jej zbywania na rzecz innych os6b. Dowolne i nieistotne dla udzielenia ochrony powodowi jest
powolywanie sie na to, ze dopiero nabywcy mieli korzysta¢ z nabytej substancji jedynie w zakresie wyjatku B.. Z
patentu wynika bowiem wylaczne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku. Czym innym jest
zatem Kkorzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badan niezbednych do przygotowania produktu, z ktorego
osoba prowadzaca badania bedzie uzyskiwac¢ korzySci po ustaniu ochrony patentowej, a czym innym czerpanie zyskow
bezposrednio z wynalazku przez nieuprawnionego z patentu jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. KorzySci
takie moga przypadac jedynie uprawnionemu z patentu.

Zarzuty apelacyjne pozwanego stanowily w istocie bezpodstawng polemike z trafnymi ustaleniami faktycznymi i
wnioskami prawnymi Sgdu pierwszej instancji. Nie uzasadnialy wiec dokonania odmiennych ustalen faktycznych lub
przyjecia takich wnioskéw prawnych, ktore skutkowalyby zmiana zaskarzonego wyroku w kierunku postulowanym
przez skarzacego.

Majac powyzsze na uwadze, Sad Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. oddalil apelacje oraz orzekt o kosztach
postepowania apelacyjnego na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 109, art. 98 § 11 3 k.p.c. i § 11 ust. 1 pkt 18 w zw.
z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz. U.
Nr 163, poz. 1348 ze zm.).



