Sygn. akt I ACa 738/13

1 ACz1773/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 wrzeénia 2013 T.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Krzysztof Sobierajski
Sedziowie: SSA Anna Kowacz-Braun
SSA Jozef Wasik (spr.)
Protokolant: st.prot.sagdowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 10 wrze$nia 2013 r. w Krakowie na rozprawie
z powodztwa (...)

przeciwko E. G.

o ochrone patentu

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt IX GC 413/12 oraz zazalenia pozwanego na postanowienie tego Sadu z dnia 22 stycznia

2013 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

1. zmienia zaskarzony wyrok w punkcie I w ten sposob, ze roszczenie objete tym punktem réwniez
oddala oraz w punkcie IV w ten sposoéb, ze zasqdza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwote
2.697 zI (dwa tysiqce szeséset dziewiecédziesiqt siedem zlotych) tytulem kosztow procesu;

2. zasqdza od strony pozwanej na rzecz powoda kwote 1.630 zl (jeden tysiqc szeséset trzydziesci

zlotych) tytidem kosztow postepowania apelacyjnego;

3. zmienia zaskarzone postanowienie w ten sposoéb, ze wniosek o udzielenie zabezpieczenie oddala.

Sygn. akt I A Ca 738/13

IACz1773/13

UZASADNIENIE



Strona powodowa (...) z siedziba w G. wniosla pozew przeciwko pozwanemu E. G. domagajac sie:

1) zakazania pozwanemu wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych
celow termometrow zawierajacych ciecz, znamienna tym, ze stanowi ona stop, zawierajacy skladniki metaliczne
o nastepujacych udzialach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%, (...): 10,0- 24,9%, (...): 10-29,0% oraz
ewentualnie inne skladniki, jest wolna od pecherzykow gazu i tlenkéw innych

metali, z temperatura topnienia pod ci$nieniem normalnym ponizej (...) C, zas w

warunkach wysokiej prézni ponizej -19° C oraz posiada zdolno$¢ do pomiaru temperatury w szklanych termometrach
cieczowych w zakresie od (...)

2) podania wyroku do publicznej wiadomoSsci, poprzez opublikowanie ogloszenia w ogdlnopolskim wydaniu dziennika
»(...)na pierwszej stronie redakcyjnej po$wieconej ekonomii informacji obejmujacej dane pozwanego, dane powodki
oraz fakt wydania przez Sad Okregowy wyroku uznajacego naruszenie przez pozwanego praw do patentu (...) a takze

3) nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezprawnie wytworzonych
termometrow naruszajacych prawa do patentu (...).

Ponadto powo6dka wniosta o zasadzenie od pozwanego kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego
wedlug norm prawem przewidzianych.

Jako uzasadnienie podniosla, ze powdd jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...), jedynym
upowaznionym licencjobiorca tego patentu jest spotka kapitalowo powigzana z powodem - G. (...). Pan G. S.
jako pracownik spolki (...) dokonal zgloszenia na swoja rzecz bez wiedzy G. (...) i powoda wynalazku objetego
patentem (...). Spoélka (...) skierowala przeciwko G. S. pozew w zwiazku naruszeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.
W trakcie postepowania sadowego strony zawarly ugode, na mocy ktorej prawa do Patentu (...) zostaly przeniesione
na rzecz powoda. Patent na wynalazek powoda korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w W.. Postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. Oddziat Celny w N.
dokonal zatrzymania termometrow lekarskich bezrteciowych w liczbie 1440 sztuk, jako towar6w naruszajgcych prawa
wylaczne do patentu nr (...). 17 maja 2012 r. Oddzial Celny w N. wskazal, iz importerem zatrzymanych towarow
jest pozwany. Pozwany dokonal importu termometréw bezprawnie wytworzonych, ale tez wprowadzil juz do obrotu
termometry produkowane przez spoétke (...), co wedlug powodki naruszylo jej prawo do wynalazku objetego patentem.

W odpowiedzi na pozew, pozwany wnidsl o oddalenie powddztwa oraz o zasadzenie od powodki kosztéw
postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm prawem przewidzianych.

Podnidsl, iz zatrzymane towary produkowane sg przez W. (...) Instrument F. w C.. Produkcja zatrzymanych towaréw
realizowana jest na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu na chwile podpisywania umowy licencyjnej - p.
G. S. (1) narzecz W. (...) Instrument F. w C.. Umowa zostala zawarta na okres od dnia 1.12.2007 r. do 31.12.2012 r.
W. (...) Instrument F. uiszczala platnosci z tytutu umowy licencyjnej. Dlatego tez pozwany kwestionuje twierdzenie
powddki o wylgcznoéci G. (...) na korzystanie z patentu (...).

Wyrokiem z dnia 6 maja 2013r Sad Okregowy w Krakowie:

I. zakazal pozwanemu E. G. wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych
celow termometréow zawierajacych ciecz, znamienna tym, ze stanowi ona stop, zawierajacy skladniki metaliczne o
nastepujacych udzialach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 — 64,9% , (...): 10,0 — 24,9%, (...) 10 — 29,0% oraz
ewentualnie inne skladniki, jest wolna od pecherzykéw gazu i tlenkéw innych metali, z temperatura topnienia pod

ciSnieniem normalnym ponizej(...) ((oN¢, za§ w warunkach wysokiej proézni ponizej ..)°Ic oraz posiada zdolnoéé

do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od (...) oD go (...) €2 Ng;

I/ w pozostalym zakresie roszczenie oddalil;



III/ ustala oplate ostateczng na kwote 1.000,00 z} i na jej poczet zaliczyl uiszczong oplate tymczasowa;
IV. zasadzil od pozwanego na rzecz strony powodowej kwote 5.574,90 zt tytulem kosztoéw postepowania.
Za podstawe faktyczng wyroku Sad przyjal, nastepujacy stan faktyczny:

Powodka jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...). Jedynym upowaznionym licencjobiorca
tego patentu jest spotka kapitalowo powigzana z powodem - G. (...). Zastrzezenia patentowe obejmujg miedzy
innymi stopy skladajace sie z G.,(...)i (...), ktore posiadaja udowodniona charakterystyke zblizona do rteci, ale nie
stwarzajg zagrozenia typowego dla rteci. Stopy te tworza nowa, unikalng i nie stwarzajgca zagrozenia substancje
wykorzystywana do produkeji termometréw analogowych do uzytku prywatnego i profesjonalnego. Zastrzezenia
patentowe patentu (...) obejmujg ciecz znamienng tym, ze stanowi ona stop, zawierajacy skladniki metaliczne
o nastepujacych udzialach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%,(...): 10,0- 24,9%, (...) 10-29,0% oraz
ewentualnie inne skladniki, jest wolna od pecherzykéw gazu i tlenkéw innych metali, z temperatura topnienia pod
ciSnieniem normalnym ponizej(...)° C, za§ w warunkach wysokiej prézni ponizej(...) C oraz posiada zdolnos$¢ do
pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od(...)°C do (...)°C. Patent na wynalazek
powoda pt: ,,(...)" korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Dyrektora
Izby Celnej w W. nr (...) - (...) (...)- (...).

G. S. jako pracownik spolki (...) dokonat zgloszenia na swoja rzecz bez wiedzy i zgody G. (...) i powddki wynalazku
objetego Patentem (...). G. S. nie byl wynalazca rozwigzania chronionego patentem (...), poniewaz nie posiadal
niezbednej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii, ponadto nigdy nie prowadzil ani tez nie bral czynnego udzialu
w badaniach, ktére doprowadzily do stworzenia przedmiotowego wynalazku. Tworcami tego rozwigzania sa byli
pracownicy techniczni powodowej spotki: S. K. i H. S.. Spoélka (...) skierowala przeciwko niemu pozew w zwigzku
naruszeniem tajemnicy przedsiebiorstwa. W trakcie postepowania sagdowego strony zawarly ugode w dniu 23 marca
2009 r. przed Sadem w Erfurt (Niemcy). Na mocy tej ugody, prawa do Patentu (...) zostaly przeniesione przez G. S.
(1) na rzecz powodki.

Dowdd : - wyciag zbazy Urzedu Patentowego RP k. 19, wyciag z publikacjiw (...) wraz z opisem zastrzezen patentowych
k. 20-40,ugoda sadowa z dnia 23 marca 2009 r. k. 41-45, 109-112, decyzja o ochronie celnej k. 48-50,

Pozwany jako importer zgtosil do procedury celnej dopuszczenie do obrotu 1440 sztuk termometréw lekarskich i
bezrteciowych model (...). (...), oznakowanych napisem (...) p. (...), wyprodukowanych przez firme (...) z siedzibg w
C.. W wyniku weryfikacji zgloszenia celnego stwierdzono, iz towar jest zblizony wygladem do towaru przedstawionego
na zdjeciach zalaczonych do decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) - (...) (...)- (...) oraz stwierdzono, ze
istnieje mozliwo§¢ naruszenia praw wlasnosci intelektualnej strony powodowej w postaci praw z patentu (...).
Postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nr (...) - (...) (...)Oddzial Celny w N. na podstawie art. 9 ust. 1
Rady (WE) nr(...)z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczacego dzialah organéw celnych skierowanych przeciwko towarom
podejrzanym o naruszenie niektérych praw wlasnoéci intelektualnej oraz Srodkéw podejmowanych w odniesieniu
do towaréw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa - dokonal zatrzymania termometrow lekarskich
bezrteciowych model(...). (...). w liczbie 1440 sztuk jako towar6w naruszajacych prawa wylaczne do patentu nr (...).
W dniu 17 maja 2012 r. Oddzial Celny w N. wskazal, iz importerem zatrzymanych towaréw jest pozwany. Termin
zatrzymania towarow zostal przedluzony do dnia 15 czerwca 2012 r. W konsekwencji powyzszego, powddka wniosta
w/w pozew do Sadu Okregowego w Krakowie. Producentem zatrzymanych towardw jest spolka (...) z siedziba w C..

W analogicznej sprawie bedacej przedmiotem rozpoznania (...) Wlasnosci (...) w Czechach stwierdzono, iz
termometry produkowane przez (...) Company wykazuja wszystkie zasadnicze cechy, wymienione w przynajmniej
jednym niezaleznym wymogu patentu (...).



Dowdd: - powiadomienie o zatrzymaniu towaréw wraz ze zdjeciami k. 52-57, - e-mail z dnia 17 maja 2012 r. k. 58-59,
postanowienia o przedtuzeniu terminu zatrzymania k. 61-62, decyzja z dnia 18 maja 2012 r. wraz z thumaczeniem

przysiegtym k. 64-96,

Pozwany dokonal importu termometréw a takze wprowadzal do obrotu termometry produkowane przez spotke
(...). Powodka nie udzielita pozwanemu licencji ani zgody na wyréb, import oraz oferowanie termometrow
wykorzystujacych wynalazek opatentowany za numerem (...). Produkcja zatrzymanych towaréw realizowana byla na
licencji udzielonej przez p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument F. z siedzibg w C.. Umowa licencyjna przewidywala
udzielenie na rzecz licencjobiorcy praw stosowania wszystkich stopéw chronionych patentem europejskim EP nr (...),
dla kazdego rodzaju termometréw szklanych w produkcji i sprzedazy w obszarze ochrony. Umowa zostala zawarta na
okres od dnia 1 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r. 5 sierpnia 2009 r. doszlo do zmiany uprawnionego z patentu,
ktérym na mocy zawartej ugody sadowej zostala powddka. W. (...) Instrument F. uiszczala platnoéci z tytulu umowy
licencyjnej, w tym réwniez po zmianie osoby uprawnionej z patentu. W zwiagzku z niepewnoscia co do osoby wierzyciela
dla zobowigzan licencyjnych, W. (...) Instrument F. dokonalo zlozenia naleznych kwot do depozytu sadowego.

Dowdd: - wydruk ze strony internetowej www.doz.pl k. 63, umowa licencyjna wraz z thumaczeniem przysiegtym k.
154-157, wydruk stanu prawnego dla patentu EP nr (...) k. 158 -166, wydruk historii zmian dla patentu EP nr (...) k.
167-169, odpis potwierdzen wplat z tytuly umowy licencyjnej k. 170-189, pismo powoda z 5 lipca 2012 r. do W. (...)
Instrument F. k. 253-255, pismo powoda z dnia 28 lipca 2009 roku k. 202-207,

W ocenie Sadu I Instancji powodka (...) jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...). Jedynym
upowaznionym licencjobiorca tego patentu jest spdtka kapitalowo powigzana z powodem - G. (...). Pracownik
spolki (...) dokonal zgloszenia na swoja rzecz bez zgody G. (...), a takze powodki wynalazku objetego patentem nr
(...), a nastepnie zawarl ze spolka (...) z siedziba w C. umowe licencyjna, ktéra przewidywala udzielenie na rzecz
licencjobiorcy praw stosowania wszystkich stop6w chronionych patentem europejskim EP nr (...), dla kazdego rodzaju
termometrow szklanych w produkgji i sprzedazy w obszarze ochrony.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r., nr 65 pdz. 598 ze zm.) przez uzyskanie patentu
europejskiego, w ktorym Rzeczpospolita Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie, takie same prawa,
jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa Wlasno$ci Przemyslowej (dalej: P.W.P.). Zgodnie natomiast z
art. 63 P.W.P. przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo wylgcznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy
lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia
patentowe, zawarte w opisie patentowym. Przedmiotem patentu jest wynalazek. Jego identyfikacja odgrywa kluczowa
role zarébwno w toku postepowania o udzielenie patentu i przy ocenie prawidlowosci wydanej decyzji, jak tez przy
wyznaczaniu zakresu wylaczno$ci przystugujacej uprawnionemu.

Zastrzezenia patentowe Patentu (...) obejmuja ciecz znamienng tym, ze stanowi ona stop zawierajacy skladniki
metaliczne o nastepujacych udzialach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%, (...): 10,0- 24,9%, (...): 10-29,0%
oraz ewentualnie inne sktadniki, jest wolna od pecherzykow gazu i tlenkéw innych metali, z temperatura topnienia
pod ciénieniem normalnym ponizej (...)° C, zas§ w warunkach wysokiej proézni ponizej (...) C oraz posiada zdolno$é do
pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od (...)°C do(...)

Zgodnie z art. 287 P.W.P. uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to
zezwala, moze zadaé od naruszajacego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych albo poprzez
zaplate sumy pienieznej w wysokoéci odpowiadajgcej oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia,
ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z
wynalazku. Zgodnie z art. 66 PWP uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trzeciej, niemajacej jego zgody,
korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy polegajacy na: 1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktu bedacego przedmiotem wynalazku lub 2)



stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celéw produktéw otrzymanych bezposérednio takim sposobem. Import stanowi dzialania
przygotowawcze do wprowadzenia do obrotu i zostal ujety w art. 66 P.W.P. jako samodzielny rodzaj dzialan
zakazanych bez zgody uprawnionego, o ile nastepuje w celu wytwarzania, uzywania, oferowania lub wprowadzania
do obrotu. Korzystanie z wynalazku przez importowanie produktu ma zatem charakter akcesoryjny w stosunku do
innych dzialan wymienionych w art. 66, przy czym dzialania gldéwne musza by¢ nakierowane na terytorium objete
ochrong z patentu.

Powodka nie udzielita pozwanemu licencji ani zgody na wyr6éb badZ import oraz oferowanie termometrow
wykorzystujacych wynalazek opatentowany za numerem (...). Pozwany dokonal importu termometréw otrzymanych
bezposrednio sposobem wedlug wynalazku, ale tez wprowadzil je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Termometry produkowane przez (...) Company z siedziba w C., a importowane i wprowadzane do obrotu przez
pozwanego wykorzystuja wszystkie istotne cechy objete Patentem (...).

Zdaniem Sadu Okregowego, nie byly zasadnie podniesione w odpowiedzi na pozew twierdzenia pozwanego, iz
produkcja zatrzymanych towaréw realizowana byla na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu na chwile
podpisywania umowy licencyjnej - p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument F. z siedziba w C.. Umowa licencji, na
ktéra powoluje pozwany w celu uzasadnienia swojej dzialalno$ci, wygasta z dniem 31 grudnia 2012 roku, bowiem
na taki okres czasu byla zawarta. W zwiazku z powyzszym, najp6zniej od dnia 31 grudnia 2012 roku nie istnieja
zadne podstawy prawne uzasadniajace korzystanie z wynalazku objetego patentem o numerze (...) na obszarze Polski
zar6wno przez pozwanego jak i przez W. (...) Instrument F. z siedziba w C..

Ponadto Sad wskazal, iz zadna licencja nie zostala nigdy waznie udzielona. Pan G. S. nie byl wynalazcg
przedmiotowego rozwigzania i uzyskal patent nr (...) jako nieuprawniony, co uzasadnia stanowisko, iz nie posiadat
on takze uprawnienia do udzielenia Zadnych licencji na ten patent. Wobec naruszenia praw do tego rozwiazania,
ktérego dopuscil sie G. S., Spolka (...) skierowala przeciwko niemu pozew w zwiazku z naruszeniem tajemnicy
przedsiebiorstwa oraz zlozyla sprzeciw wobec udzielenia patentu. W trakcie postepowania sagdowego strony zawarly
ugode, na mocy ktérej Pan G. S. przyznal m.in., iz przepisze patent (...) na rzecz uprawnionego tj. powodki.

Powyzsze prowadzi, zdaniem Sadu Okregowego, do wniosku, Ze licencje udzielone przez nieuprawnionego sg
niewazne - nie moga zatem wywola¢ zadnego skutku, a co za tym idzie G. S. nie mégt udzieli¢ waznego i skutecznego
upowaznienia do korzystania z wynalazku objetego patentem, gdyz nie posiadal do niego zadnych praw.

Tak wiec, zadna licencja nie mogla zosta¢ waznie udzielona, za$ po stronie W. (...) Instrument F. z siedziba w C. jako
licencjobiorcy nie powstalo skuteczne upowaznienie. Tylko wazna licencja moze odnie$¢ skutek wobec osob trzecich
w razie przeniesienia patentu. Ochrona praw nabytych na gruncie § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy patentowe;j (tekst
jednolity z dnia 16 grudnia 1980 ) odnosi sie tylko do sytuacji, w ktérych rozporzadzenie bylo wazne i nastapito
przez uprawnionego. Przepis ten gwarantuje dalsze istnienie po stronie licencjobiorcy uprawnienia do korzystania z
wynalazku, tylko jesli takie upowaznienie udzielone zostalo przez uprawnionego i na podstawie waznej umowy licencji,
licencja musi by¢ przy tym waznie udzielona w dacie przeniesienia prawa.

Rowniez na gruncie polskiego prawa, zgodnie z art. 66 § 2 P.W.P., jedynie uprawniony z patentu moze w drodze
umowy udzieli¢ innej osobie upowaznienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

Na marginesie Sad wskazal, iz umowa zostala wypowiedziana juz w lipcu 2009 r., gdyz wtedy pelnomocnik powoda
poinformowal spoélke o bezskuteczno$éci umowy licencyjnej i wezwal ja do zaniechania naruszania praw do patentu.
Ponadto, wbrew twierdzeniom pozwanego zawartym w odpowiedzi na pozew, wazno$ci lub skutecznoéci umowy
licencyjnej nie potwierdza tez fakt, iz W. (...) Instrument F. z siedziba w C. zlozyla pieniadze w depozycie sadowym w
Sadzie Rejonowym w Monachium. Pozwany nie wyjasnil, w jaki sposéb platnosé ta mialaby dotyczy¢ umowy licencji,
na ktoérg sie powoluje.



Dlatego w ocenie Sgdu I Instancji, bezpodstawne jest twierdzenie pozwanego, jakoby uzywanie, wprowadzanie do
obrotu i importowanie termometréw wyprodukowanych w oparciu o patent (...) na podstawie umowy licencyjnej
miedzy Panem G. S. a W. (...) Instrument F. z siedziba w C., nie bylo objete ochrona w zwigzku z wyczerpaniem
prawa do patentu. Zgodnie z art. 70 ust. P.W.P., do ograniczenia - wskutek wyczerpania - praw wylacznych na wyréb
wytworzony sposobem wedlug wynalazku dochodzi, jezeli wyr6b ten zostal uprzednio wprowadzony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda. Zgoda uprawnionego konieczna jest
takze, aby doszlo do wyczerpania praw z patentu przy imporcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej
sprawie zgoda, na ktéra powoluje sie pozwany nie pochodzila od uprawnionego, dlatego import termometréow
wyprodukowanych sposobem wedlug patentu (...), ich oferowanie, uzywanie oraz wprowadzanie do obrotu, ktorych
dopuscil sie pozwany, stanowi naruszenie praw wylacznych powddki. Bez znaczenia jest fakt, iz Pan G. S. zlozyl
zgloszenie i pozwolil sie wpisaé jako tworca wynalazku, gdyz tylko wynalazcy rozwigzan ujawnionych w patencie
(...), przystuguje prawo do patentu, jak i prawa wylaczne z niego wynikajace (z tym prawo do udzielenia licencji).
Ponadto jego uprawnienia do przedmiotowego patentu nie potwierdza takze wpis do rejestru, na ktéry powoluje sie
pozwany. Sam wpis do rejestru nie potwierdza, iz przystuguje mu prawo do patentu w znaczeniu prawa podmiotowego.
Zgodnie z art. 60 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich, dla celow postepowania przed Europejskim
Urzedem Patentowym przyjmuje sie fikcje prawna, iz zglaszajacy jest w tym postepowaniu uprawniony do zadania
udzielenia patentu. Regula ta przyjeta zostala, by badanie zgloszenia patentowego nie ulegalo wydluzeniu przez
potrzebe ustalenia wynalazcy. Urzad patentowy nie bada, komu przysluguje materialne prawo do patentu. Majac na
uwadze ta okoliczno$é, pozwany nie moze w celu poparcia swojego stanowiska powolywaé sie na wyciag z rejestru
dotyczacy waznoSci licencji udzielonej przez Pana G. S. (1). Wpis w rejestrze nie pociaga za soba skutku w postaci
powstania prawa, posiada jedynie charakter deklaratoryjny. Ponadto Pan G. S. nie mogl by¢ wynalazca rozwigzania
chronionego patentem (...), poniewaz nie posiadal niezbednej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii i fizykochemii,
by prowadzi¢ badania nad zastosowaniem mieszanin eutektycznych w termometrach analogowych.

Dodatkowo Sad podkreslil, iz licencja, na ktéra powoluje sie pozwany nie objelaby terytorium Polski. W § 2
umowy licencyjnej, strony okreslily bowiem terytorialny zakres obowigzywania licencji. Zgodnie 2 ust. 2, ,prawo
(...) przeniesione na licencjobiorce obejmuje prawo stosowania wszystkich stopéw chronionych tym patentem dla
kazdego rodzaju termometréw szklanych w produkeji i sprzedazy w obszarze ochrony. Dalej w § 2 ust. 3 i ust.
4 umowy licencyjnej strony okreslily pojecie obszaru ochrony stanowigc, ze patent bedacy przedmiotem umowy
chroni co najmniej produkcje i sprzedaz termometréw na terenie Niemiec, Francji i Wloch, a obecnie obszar ochrony
zostal poszerzony o panstwa: Szwajcaria, Austria i Czechy. Tym sposobem okre$lono w umowie ,geograficzny
obszar ochrony", ktorej dotyczy licencja. Wbrew twierdzeniom pozwanego, w niniejszej sprawie nie zaistnialy zatem
przestanki do wyczerpania praw z patentu w rozumieniu przepisu art. 70 ust. 1 i 2 P.W.P. W umowie licencyjnej
nie zostala wymieniona Polska, jako obszar ochrony objety zakresem udzielonej licencji, za$ pierwsze wprowadzenie
termometrow, w ktorych zastosowano wynalazek nastapilo w niniejszej sprawie na terytorium Polski i to bez zgody
strony powodowej jako wylacznie uprawnionej z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j.

Roszczenie strony powodowej w zakresie podania wyroku do publicznej wiadomosci, poprzez opublikowanie
ogloszenia w ogolnopolskim wydaniu dziennika ,(...)" oddalono, podobnie jak zadanie nakazania pozwanemu
wycofania z obrotu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wytworzonych termometrow.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. majac na wzgledzie jego wynik.
Apelagje od tego wyroku wnioést pozwany, zarzucajac:
1/ naruszenie przepiséw postepowania, co mialo istotny wplyw na tre$¢ wyroku, tj.:

- art. 233 § 1 k.p.c poprzez sprzeczng z zasadami logiki i do§wiadczenia zyciowego, jak i rbwniez w oderwaniu od
oceny innych znajdujacych sie w sprawie dowoddw, ocene czeSci dokumentéw oraz wyjaénien Powoda, prowadzaca do
razaco dowolnych ustalen faktycznych i wyprowadzenia wnioskdéw nie wynikajacych materialu dowodowego, poprzez
bezpodstawne przyjecie, ze: p. G. S. uzyskal patent (...) jako nieuprawniony; p. G. S. (1) nie posiadal uprawnien do



udzielania licencji na patent (...) narzecz W. (...) Instrument F.; jedynym upowaznionym licencjobiorca patentu (...)
jest G. (...); co rzekomo prowadzi¢ ma do niewaznosci licencji udzielonej przez p. G. S. (1), pomimo iz: p. G. S. wskazany
jest jako osoba uprawniona z patentu (...) zgodnie z wpisami w powszechnie dostepnych rejestrach patentowych tj.
w rejestrze Europejskiego Urzedu Patentowego oraz rejestrze Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej; p. G. S.
w drodze ugody sadowej zawartej w dniu 23 marca 2009 r. skutecznie przeniost patent (...) na Powoda; p. G. S. byl
bezposrednio zaangazowany w opracowanie wynalazku objetego patentem (...) i byl jego wynalazca.

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez nie dokonanie przez Sad wszechstronnej oceny zgromadzonego w sprawie materialu
dowodowego wynikajace z fragmentarycznej (sprzecznej z zasadami logiki i do$wiadczenia Zyciowego) oceny
znajdujacych sie w aktach sprawy dokumentéw, wyrazajacej sie ustaleniem na podstawie dokumentéw pewnych
faktow (wylacznie na korzy$¢ Powoda), nadto poprzez nie wyciagniecie oczywistych wnioskow wyplywajacych z
analizy dokumentéw, to jest: mowy licencyjnej zawartej miedzy p. G. S. a W. (...) Instrument F.; ugody sadowej z
dnia 23 marca 2009 r. na mocy ktérej p. G. S. skutecznie przeniost patent (...) na Powoda; wyciagéw z Europejskiego
Urzedu Patentowego oraz Urzedu Patentowego

Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzen wplat wynagrodzenia z tytulu umowy licencyjnej (kwity depozytowe), bez
calo$ciowej oceny tresci powyzszych dokumentow z calkowitym pominieciem wynikajacych z ich treéci nastepujacych
okoliczno$ci, iz umowa licencyjna zawarta miedzy p. G. S. a W. (...) Instrument F. zostala skuteczenie zawarta i
obowigzywala do dnia 31 grudnia 2012 r., co z kolei przesadza o bezpodstawnosci twierdzen Powoda o niewazno$ci
licencji udzielonych przez p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument (...);

- art. 233 ke przez dokonanie blednej oceny materialu dowodowego w postaci umowy licencyjnej zawartej miedzy
p.- G. S. aW. (...) Instrument F. z pominieciem regul interpretacyjnych wynikajacych z art. 65 ke (i rownocze$nie
par. 133 niemieckiego (...)), lub z niewlasciwym zastosowaniem regul interpretacyjnych wynikajacych z art. 65 ke,
skutkiem czego sad ustalil nastepujace fakty: produkcja zatrzymanych towaréw (termometréw) realizowana przez W.
(...) Instrument F. zostala bez zgody uprawnionego z patentu (...); import oraz oferowanie towaré6w (termometrow)
przez Pozwanego odbywaly sie bez zgody uprawnionego z patentu (...); umowa licencyjna miedzy uprawnionym z
patentu (...) a W. (...) Instrument F. zostala wypowiedziana w lipcu 2009; umowa licencyjna miedzy uprawnionym
z patentu (...) a W. (...) Instrument F. nie obejmowala terytorium Polski; zamiast ustalié, iz sprzedaz i oferowanie
towar6ow (termometrow) przez Pozwanego odbywala sie na podstawie zgody uprawnionego z patentu w zakresie
wynikajacym z umowy licencyjnej zawartej miedzy p. G. S. a W. (...) Instrument F., w okresie obowigzywania tejze
umowy. - naruszenie art. 231 k.p.c przyjecie, ze powod nie wywigzal sie z obowigzku udowodnienia okolicznosci, z
ktorej wywodzil skutki prawne, tj. wyjasnienia w jaki sposob platnos$ci uiszezane przez W. (...) Instrument F. ztozonych
w depozycie sadowym w Sadzie Rejonowym w Monachium dotyczyly umowy licencji pomimo, ze z przedstawionych
przez pozwanego kwitow depozytowych (wraz z tlumaczeniami) jednoznacznie wynika, iz w/w kwoty stanowily
wynagrodzenie z tytulu umowy licencyjnej zawartej miedzy p. G. S. a W. (...) Instrument F.;

- naruszenie przepisu art. 230 KPC poprzez uznanie za przyznane, pomimo Ze jest to okoliczno$¢ sporna miedzy
stronami i wymagajaca przeprowadzenia dowodu, iz p. G. S. nie prowadzit ani nie bral czynnego udzialu w badaniach
nad wynalazkiem objetym zgloszeniem (...), jak réwniez jakoby nie posiadal niezbednej wiedzy technicznej w
dziedzinie chemii i fizykochemii niezbednej do opracowania wynalazku a w konsekwencji nie mogl by¢ wynalazca
rozwigzania objetego w/w ogloszeniem;

- naruszenie art. 1099 k.p.c. w zw. z art. 1105 k.p.c. tj. rozpoznanie sprawy mimo braku jurysdykcji krajowej w zakresie
w jakim Sad orzekl o niewazno$ci umowy licencyjnej zawartej miedzy p. G. S., a W. (...) Instrument F.;

2. naruszenie prawa materialnego, to jest: naruszenie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wlasno$ci przemystowej (tj. Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1117 ze zm.) (dalej: PrWlPrzem) poprzez jego niezastosowanie w
sytuacji, w ktorej wobec towardw (termometrow) zaszly przestanki wyczerpania prawa uprawnionego z patentu;

- naruszenie prawa materialnego tj. art. 5 ke przez jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznegoiw
konsekwencji przyjecie, ze nie zachodza przestanki naduzycia prawa podmiotowego przez Powoda w postaci zadania



zakazania Pozwanemu wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania towaréw
(termometréw), pomimo istnienia skutecznej umowy licencyjnej uprawniajacej Pozwanego do w/w czynnoSci oraz
dokonania w/w czynno$ci w okresie wazno$ci tejze umowy licencyjne;j.

Majac na uwadze powyzsze, na zasadzie art. 368 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c wnibst o dopuszczenie i przeprowadzenie
dowodu z o$wiadczenia W. (...) Instrument F. - na okolicznoé¢ stosunkéw miedzy p. S., a Powodem oraz spotka
powiazana kapitalowo z Powodem - G. (...) oraz udzialu p. S. w przygotowaniu wynalazku objetego zgloszeniem
(...) oraz zakresu terytorialnego umowy licencyjnej i zmiane zaskarzonego wyroku w czesci tj. pkt I i IV, poprzez
oddalenie roszczen Powoda w calo$ci oraz o zasadzenie solidarnie od Powoda kosztoéw postepowania I i II instancji,
w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarzonego wyroku i
przekazanie sprawy w caloSci do rozpoznania Sagdowi I instancji.

Sad Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji, zwazyl, co nastepuje:
Apelacja jest uzasadniona.

W sprawie niniejszej powod nie udowodnil, aby G. S. nie przyshugiwaly prawa do przedmiotowego patentu i w zwigzku
z tym nie mog} udzieli¢ lub nie udzielit w sposéb skuteczny zgody na wprowadzanie na obszar Polski spornych
termometrow przez firme (...) i upowaznione przez nig osoby.

Sad I Instancji oparl swoje ustalenia, iz G. S. nie byl wynalazca rozwiazania chronionego patentem (...), poniewaz nie
posiadal niezbednej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii, ponadto nigdy nie prowadzil ani tez nie bral czynnego
udzialu w badaniach, ktére doprowadzily do stworzenia przedmiotowego wynalazku, tworcami tego rozwigzania sg
byli pracownicy techniczni powodowej spo6lki: S. K. i H. S. - na wyciagu z bazy Urzedu Patentowego RP k. 19, wyciagu
z publikacji w (...) wraz z opisem zastrzezen patentowych k. 20-40, protokole ugody sadowej z dnia 23 marca 2009
r. k. 41-45, 109-112 i decyzji o ochronie celnej k. 48-50.

Tymczasem z tresci powolanych dokument6w takie okolicznoéci nie wynikaja. Wrecz przeciwnie, fakt zawarcia ugody
sagdowej pomiedzy firma (...) a G. S. z prawnego punktu widzenia dowodzi, ze firma ta uznala prawa G.S. do
przedmiotowego wynalazku, skoro zaakceptowala formule ugody, moca, ktérej nabyla od niego przedmiotowe prawa.
Oczywistym jest, jest, ze G. S. nie moglby skutecznie przenie$é¢ praw, ktorych by nie posiadal. Zupelnie inaczej
nalezaloby ocenié sytuacje, gdyby pozwany G. S. zostal zobowiazany do przeniesienia tych praw wyrokiem sadowym,
ewentualnie, gdyby okoliczno$ci bedace przedmiotem zgdania pozwu zostaly przez pozwanego przyznane w tresci
ugody sadowej. Tymczasem w treSci ugody sadowej pozwany nie zawarl o§wiadczenia, z ktérego by wynikalo, ze
przyznaje fakty przytoczone przez powoda. Przeciwnie — pozwany jasno o$wiadczyl, ze jest jedynym wilascicielem
patentu i nie udzielal licencji ani innych praw do uzytkowania osobom trzecim, z wyjatkiem praw, ktére firma (...)
uzyskala na mocy umowy o nabyciu praw do korzystania z dnia 22 listopada 2007r (umowa licencyjna). Wprawdzie
powdd o$wiadczyl, ze jego zdaniem umowa licencyjna jest bezskuteczna, ale pozwany tej opinii nie potwierdzil.

Zwazywszy, ze umowe te zalaczono do ugody jako zalgcznik 2., uznaé nalezy, ze strony ugody przyjely ja do
wiadomoSci.

W tej sytuacji, sam fakt wytoczenia przez G. (...) pozwu przeciwko G.S. nie stanowi dowodu na to, ze pozwany w sposéb
nieuprawniony dokonat obejScia prawa. W kazdym razie okoliczno$c¢ ta w sprawie niniejszej wymagala udowodnienia.

Ponadto jego uprawnienia do przedmiotowego patentu potwierdza takze wpis do rejestru, na ktory powoluje sie
pozwany. Zgodnie z art. 60 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich, dla celow postepowania przed
Europejskim Urzedem Patentowym przyjmuje sie domniemanie prawne, ze zglaszajacy jest w tym postepowaniu
uprawniony do zadania udzielenia patentu. Domniemania tego — okres do zawarcia ugody - strona powodowa w
niniejszym postepowaniu nie obalila.



Zalaczony przez powddke wyciag z wyodrebnionej czesci rejestru patentowego potwierdza, iz dopiero od 20.11.2009
r. uprawnionag z patentu jest powddka. W konsekwencji uznaé nalezy, iz pomimo przeniesienia praw z patentu przez
uprawnionego i wynalazce - p. G. S. (1) na powodke w sierpniu 2009 r., umowa licencyjna pozostaje w mocy.

Pozostaje zatem do rozwazenia, czy G.S. udzielil formie W. (...) zgody na m celu nalezy korzystanie z przedmiotowego
wynalazku.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, zasadne jest twierdzenie pozwanego, ze wprowadzanie do obrotu i importowanie
termometréw wyprodukowanych w oparciu o patent (...) na podstawie umowy licencyjnej miedzy G. S. a W. (...)
Instrument F. z siedziba w C., bylo objete ochrong w zwiazku z wyczerpaniem prawa do patentu.

Zgodnie z art. 70 ust.1 P.W.P., do ograniczenia - wskutek wyczerpania - praw wylacznych na wyréb wytworzony
sposobem wedlug wynalazku dochodzi, jezeli wyrdb ten zostal uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda. Zgoda uprawnionego jest warunkiem koniecznym
wyczerpania praw z patentu przy imporcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej sprawie zgoda taka
zostala wyrazona i pochodzila od uprawnionego, dlatego import termometréw wyprodukowanych sposobem wedlug
patentu (...), ich wprowadzanie do obrotu przez pozwanego, nie stanowilo naruszenia praw wylacznych powo6dki.

Niezaleznie bowiem od interpretacji umowy licencyjnej - czy obejmowala ona Polske — nalezy zwrdcié uwage na jej §
2 pkt 5 odnoszacy sie do panstw z poza wymienionego wczeéniej obszaru ochrony. W mysl tego postanowienia: ,We
wszystkich innych panstwach chronione tym patentem stopy moga by¢ stosowane w termometrach bez ograniczen.
W Panstwach tych zadna ze stron nie moze ro$cic sobie prawa do wylacznego uzytkowania”. Powyzsze postanowienie
stanowi zgode w rozumieniu art. 70 ust. 1 (...).

Nalezy sie jednak zgodzi¢ z apelujacym, ze tre§¢ umowy licencyjnej wskazuje na wole stron i cel umowy w postaci
objecia nig wszystkich panstw obszaru wspolnoty europejskiej w ktorej dokonano rejestracji przedmiotowego patentu.
Wskazuje na dynamiczne okreélenie obszaru ochrony przez poszerzenie go o terytorium Szwajcarii, Austrii i Czech
w ktorych dokonano juz rejestracji (§ 2 pkt 3 umowy). Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, ze na dzien zawarcia umowy
licencyjnej (22.11.2007r) w Polsce juz dokonano rejestracji przedmiotowego patentu (7.11.2007r) o czym strony
umowy mogly jeszcze nie wiedziec i z tego tylko wzgledu nie wymienily Polski w umowie. Nadto spos6b wykonywania
umowy — w tym uiszczanie oplat licencyjnych z terytorium Polski — wskazuje na taka wykladnie umowy.

W okoliczno$ciach sprawy nalezy przyjaé, ze wypowiedzenie umowy licencyjnej przez powoda wywolalo skutek
dopiero z dniem 31 grudnia 2012r, gdyz nie zostal wykazany zaden wazny powdd, do wypowiedzenia jej w trybie
nadzwyczajnym w rozumieniu § 6 pkt 3 umowy.

Poniewaz podstawa faktyczng powddztwa sg dzialania pozwanego z okresu obowigzywania umowy licencyjnej, to nie
powinno byé¢ ono uwzglednione. Pozwany zapewnil, ze nie zamierza kontynuowa¢ swoich dzialan po wygasnieciu
umowy, a powod nie wykazal, aby taka obawa istniata realnie.

Z omo6wionych wzgledow Sad Apelacyjny zmienil zaskarzony wyrok w ten sposob, iz oddalil powodztw na podstawie
art. 386 § 1 kpc.

O kosztach postepowania za I i IT instancje orzeczono w my$l zasady odpowiedzialnoéci za wynik sprawy na podstawie
art. 98 kpc.

Pozwany wnibst rowniez zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013t , ktorym
Sad udzielil powodowi zabezpieczenia dochodzonego w niniejszej sprawie roszczenia, przez zakazanie naruszania
praw powoda z patentu europejskiego nr (...) w sposob okre$lony w tym postanowieniu. Zdaniem Sadu Okregowego
powdd uprawdopodobnil swoje roszczenie oraz interes prawny. W ocenie Sadu I Instancji, przy zalozeniu, ze doszlo
do wyczerpania praw z patentu, to bioragc pod uwage, ze umowa wygasla z dniem 31 grudnia 2012r. zadanie powoda
jest zasadne. Powodztwo okazalo sie bezzasadne, dlatego nie ma podstaw do traktowania roszczenia powoda jako



uprawdopodobnionego. Podstawa faktyczna powodztwa bylo wszak zachowanie pozwanego z okresu obowiazywania
umowy licencyjnej w ktérej mialo umocowanie.

Z tego wzgledu zazalenie oddalono na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc.



