Sygn. akt I ACa 612/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2012 .

Sad Apelacyjny w Lodzi I Wydziat Cywilny

w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Dorota Ochalska - Gola
Sedziowie: SA Malgorzata Stanek (spr.)
SO del. Joanna Walentkiewicz - Witkowska
Protokolant: stazysta Joanna Ploszaj

po rozpoznaniu w dniu 26 pazdziernika 2012 r. w Lodzi
na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) Spolki prawnej Stanu N.w R.

przeciwko (...) spélce z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. i (...)spolce z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibg w W.

o zaniechanie naruszen patentu

na skutek apelacji strony powodowe;j

od wyroku Sadu Okregowego w Lodzi

z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt X GC 388/08

1. prostuje z urzedu oczywistq omylke w komparycji i sentencji zaskarzonego wyroku w nazwie
strony powodowej poprzez zastgpienie okreslenia (...) slowem (...)

2. oddala apelacje;
3. zasadza od strony powodowej (...)Spolki prawnej Stanu (...)w R. na rzecz:

a) pozwanej (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. kwote 640 (szescset
czterdziesci) zlotych tytulem zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego;

b) pozwanej (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. kwote 640 (szes$c¢set
czterdziesci) zlotych tytulem zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego.

IACa 612/12



UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 24 listopada 2008 r. (...)z siedziba w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) zazadala: zakazania
kazdej z dwu pozwanych spolek naruszen patentu powddki zarejestrowanego przez (...) pod nr (...), a polegajacych
na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu w tych celach produktéw leczniczych o nazwie(...)lub
o innej nazwie handlowej, zawierajacych substancje czynna(...)wytworzona przy zastosowaniu sposobu okre§lonego
w zastrzezeniach ww. patentu (ust. 1 petitium pozwu); nakazania obu pozwanym spdétkom wycofania z obrotu
bedacych ich wlasnos$cig produktow leczniczych o nazwie (...) i ich zniszczenia (ust. 3 petitium pozwu); zobowigzania
obu pozwanych spdlek do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia
okres$lone w ust. 1-3 petitium pozwu poprzez opublikowanie, na ich koszt, ogloszenia w formie i o treéci okreslonej
W pozwie, a w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez pozwane tego obowiazku, powddka wnioslta o
upowaznienie jej do opublikowania takiego ogloszenia na koszt pozwanych (ust. 4 petitium pozwu). Nadto powodka
zazadala zakazania pozwanej ad 2 naruszen ww. patentu powodki polegajacych na stosowaniu sposobu produkcji
substancji (...)zastrzezonego tym patentem (ust. 2 petitium pozwu).

W uzasadnieniu pozwu wskazano, ze powodka jest producentem produktu leczniczego o nazwie (...), wprowadzanego
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1991 r. przez spolke zalezng - (...). Substancja czynng w
tym produkcie jest (...), wytwarzany za pomoca procesu wynalezionego przez powddke i chronionego patentem
zarejestrowanym na rzecz powoOdki przez (...) pod numerem (...); jego sposob produkcji okre§lony zostal w
zastrzezeniach niezaleznych: 1, 7 i 10. Roszczenia dochodzone w sprawie dotycza zastrzezonego patentem sposobu
produkcji. Pozwane (powiazane kapitalowo i organizacyjnie spotki) dzialajg na rynku lekow generycznych (pozwana
ad 1 uzyskuje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, prowadzi dzialalno$¢ reklamowg i promocyjng oraz oferuje
je i wprowadza do obrotu; pozwana ad 2 jest ich producentem i wprowadza je do obrotu). W 2008 r. pozwane
rozpoczely dzialania majace na celu wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (...) zawierajacego substancje
czynna (...), jako odpowiednika leku (...). Pozwane, mimo wezwania, nie ujawnily powodce sposobu produkcji przez
nie substancji czynnej (...)(nieslusznie zaslaniajac sie trescia art. 64 ust. 3 PWP i art. 11 UZNK), a jednoczeénie
odmowily uczynienia zadoé¢ zadaniu powddki zaniechania naruszenia jej praw z patentu wskazujac, ze stosowany
przez nie sposéb produkecji substancji czynnej nie wkracza w zakres patentu powddki.

Jako podstawe swoich zadan powddka przywolala art. 286 1 287 ust. 1 PWP. Na koniec powddka przywolala art. 64 ust.
1iart. 66 ust. 1 pkt 2 PWP, a nadto odwolala sie do domniemania z art. 64 ust. 2 PWP. Zaznaczyla, Ze substancja czynna
w produkcie leczniczym (...) moze by¢ otrzymywana sposobem zastrzezonym patentem (...) (bowiem ten produkt jest
lekiem generycznym), a nadto podjela nalezyte kroki celem ustalenia sposobu produkec;ji (...)w produkcie leczniczym
pozwanych, jednakze nie doprowadzily one do uzyskania stosowych informacji.

W odpowiedzi na pozew pozwana ad. 2 - (...) spétka akcyjna z siedzibg w K. wniosla o oddalenie powodztwa.

W uzasadnieniu pisma pozwana ad. 2 zaprzeczyla, aby powodka podejmowala nalezyte wysilki celem poznania
sposobu wytwarzania produktu pozwanych oraz wskazala, ze przejawiala wole jego ujawnienia, a wiec w sprawie brak
jest podstaw do zastosowania domniemania z art. 64 ust. 2 PWP. Dalej zaznaczyla, ze wylaczno$é ochrony patentowej
nie oznacza, ze powddka uzyskala monopol na wszystkie mozliwe sposoby wytwarzania i postaci produktu, gdyz
patent powddki chroni konkretny, sprecyzowany w zastrzezeniach patentowych sposéb wytwarzania substancji, a
jednoczeé$nie obejmuje wytwor w tylko jednej postaci - krystalicznej; poza sposobem chronionym patentem powddki
znane i stosowane sg inne sposoby uzyskania tej samej substancji. Pozwana ad. 2 zarzucila, ze spos6b wytwarzania
(...)przeznaczonego do zastosowania w leku (...), jest jedna z istniejacych metod, ktéra jest inna, niz chroniona
patentem powodki o nr (...).

Nastepnie pozwana ad. 2 zaznaczyla, ze mimo, iz na gruncie Prawa farmaceutycznego substancjg czynna jest (...), to
w istocie wystepuje on w dwoch postaciach: krystalicznej i amorficznej; sa one bior6wnowazne, ale z punktu widzenia
zdolnoSci patentowej kazda postaé (...)to inna substancja. Z tego wzgledu(...)zawiera (...)w innej postaci (amorficznej),
niz chroniona patentem powodki (krystaliczna).



Pozwana ad. 2 zaznaczyla, Ze, z uwagi na tajemnice handlowa, nie moze ujawni¢ podmiotéw, od ktérych nabywa
(...), jednakze wskazala, ze z zalaczonych schematéw wytwarzania tej substancji wynika, ze r6zni sie on od sposobu
chronionego patentem nr (...), gdyz otrzymywanie tej substancji czynnej ma inny przebieg, niz wynikajacy z zastrzezen
patentowych. Dalej pozwana ad. 2 szczegdlowo wskazala na rdéznice pomiedzy zastrzezeniami przedmiotowego
patentu powodki, a sposobami wytwarzania stosowanego przez nia (...).

W replice na odpowiedZ na pozew pozwanej ad. 2 powodka zaprzeczyla, aby ze schematéw przedstawionych
przez pozwana ad. 2 wynikalo, ze stosowany przez nia sposéb produkcji nie wkracza w zakres patentu powoddki.
Powodka zaznaczyla, ze wskazane przez pozwang ad. 2 réznice pomiedzy sposobami produkcji, nie powoduja braku
naruszenia patentu; jezeli nawet sposoby produkcji (...)w (...) r6znig sie od zastrzezonego patentem, to i tak sa nim
objete, albowiem stosowane przez pozwane zamienniki to oczywiste dla specjalisty w dziedzinie chemii organicznej
rownowazniki zastrzezonych cech. Nadto powodka zaznaczyla, ze przywolane przez pozwana ad. 2 schematy nie
pozwalaja ustali¢ rzeczywiscie stosowanej przez pozwane metody (pismo procesowe powddki z 12 stycznia 2009 r.,
k. 428-440).

W pi$mie procesowym, ktére wplynelo do sadu 2 lutego 2009 r., pozwana ad 1 - (...) spoétka z ograniczona
odpowiedzialnoécia z siedziba w W. o$wiadczyla, ze zaprzecza wszelkim twierdzeniom powodki, poza wyraznie
przyznanymi. Jednocze$nie pozwana ad. 1 przychylila sie do twierdzen i wnioskow dowodowych zawartych w
odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 2 (pismo procesowe pozwanej ad 1 z 29 stycznia 2009 r. - k. 456-457).

W tym samym dniu do Sagdu wplynela odpowiedZ na pozew pozwanej ad. 1, ktéra wniosta w niej o oddalenie powddztwa
w caloSci jako bezzasadnego (odpowiedZ na pozew pozwanej ad 1 - k. 459-490). Natomiast tre$¢ uzasadnienia
odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1 stanowila powielenie zarzutéw i argumentacji przedstawionych w odpowiedzi
na pozew pozwanej ad 2, z tym, ze pozwana ad. 1 ujawnila tozsamo$¢ podmiotow dostarczajacych jej (...).

Z kolei w pi$émie procesowym z 10 lutego 2009 r. pozwana ad. 2 m.in. zarzucila, ze blednie powodka twierdzi, iz
roznice w sposobach produkgji (...)stosowanych przez pozwane, a objetych zastrzezeniami patentowymi powddki, nie
powoduja braku naruszenia patentu. Zakres przedmiotowy patentu okreslaja bowiem zastrzezenia patentowe. Z tego
wzgledu kazda odmiana badzZ wariant wynalazku, wykraczajacy poza obszar okreSlony zastrzezeniami patentowymi,
nie wchodzi w zakres patentu i moze by¢ eksploatowany przez osoby trzecie. Tym bardziej, ze to sam uprawniony,
redagujac zastrzezenia patentowe, okresla granice wylacznosSci swoich uprawnien (pismo procesowe pozwanej ad 2
z 10 lutego 2009 1. - k. 769-780).

Natomiast w pi$émie procesowym z 11 lutego 2009 r. pozwana ad. 1 wskazala, ze stosowany przez pozwane sposéb
uzyskiwania (...) nie jest rownowaznikiem sposobu zastrzezonego w patencie powddki, albowiem byl znany juz przed
udzieleniem tegoz patentu; nadto szczegblowo wskazala na szereg r6zni¢ w sposobach produkcji tej substancji czynnej
(pismo procesowe pozwanej ad 1 z 11 lutego 2009 r. - k. 783-787).

W piSmie procesowym z 16 lutego 2009 r. powodka odniosla sie do sposoboéw wytwarzania (...)wskazujac
szczegblowo, ze metody stosowane przez pozwane wykorzystujac oczywiste dla specjalisty z zakresu chemii
organicznej rownowazniki do substancji objetych zastrzezeniami patentowymi. Jednocze$nie powddka podniosla, ze
zakres ochrony patentowej nie jest ograniczony do literalnej tresci zastrzezen patentowych, lecz obejmuje - zgodnie z
teoria ekwiwalentow- takze drugorzedne, dodatkowe i nieistotne elementy lub alternatywne sposoby realizacji, ktore
moze ustali¢ osoba majaca wiedze w danej dziedzinie; w zwiazku z tym ochrona patentowa obejmuje ekwiwalenty
(rownowazniki) rozwigzan zawartych w zastrzezeniach patentowych (pismo procesowe powddki z 16 lutego 2009 r.
- k. 807-821).

Zarzadzeniem z 10 lipca 2009 r. przewodniczacy m.in. zwrocit odpowiedz na pozew pozwanej ad. 1. Odpis tego
zarzadzenia zostal doreczony obu pozwanym 5 sierpnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 18911 k 1892).



24 sierpnia 2009 r. do Sadu wplynelo pismo procesowej pozwanej ad. 2, w ktérym zglosila wnioski o przeprowadzenie
dowoddow z szeregu dokumentéow (dotyczacych w szczegdélnos$ci wytwarzania przez pozwane (...)), zalaczonych
uprzednio przez pozwana ad. 1 do odpowiedzi na pozew. Nadto w piSmie pozwana przywolala okolicznosci
uzasadniajgce zgloszenie tych wnioskéw dowodowych na 6wcezesnym etapie postepowania (pismo pozwanej ad 2 z 18
sierpnia 2009 r. - k. 2201-2208).

Zaskarzonym wyrokiem z 24 stycznia 2012 roku Sad Okregowy w Lodzi oddalil powodztwo i orzekt o kosztach procesu.
Powyzszy wyrok zostal oparty na nastepujacych ustaleniach faktycznych:
Powodka - (...) ma siedzibe w R. (Stany Zjednoczone Ameryki).

Pozwana ad. 1 - (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w W. jest wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej
dzialalnos$ci nalezy m.in. produkcja lekéw i pozostalych wyrobdw farmaceutycznych oraz sprzedaz hurtowa wyrobow
farmaceutycznych i medycznych. Pozwana ad. 2 - (...) spolka akcyjna z siedziba w K. jest wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej
dzialalno$ci nalezy m.in. produkcjalekéw i preparatow farmaceutycznych oraz sprzedaz hurtowa i detaliczna wyrobow
farmaceutycznych.

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedzibg w W. (...) jest wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej dzialalno$ci nalezy
m.in. import, marketing, dystrybucja i sprzedaz §rodkéw farmaceutycznych oraz innych artykutéw, a nadto produkcja.

1lipca 2011 r. do rejestru przedsiebiorcow spolki (...) wpisano polaczenie tej spotki, jako spélki przejmujacej, m.in. z
pozwang ad. 2, jako sp6lka przejmowana, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie catego majatku
spolek przejmowanych na spolke przejmujaca.

Powddka jest uprawniona, od 22 grudnia 1994 r., z patentu zarejestrowanego przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej pod nr (...) na spos6b wytwarzania pochodnych (...), sposéb wytwarzania (...)pochodnych (...), sposéb
wytwarzania (...).

W 1. zastrzezeniu patentowym wskazano, ze spos6b wytwarzania pochodnych (...)o okreslonym wzorze (wzbr 1 w
zastrzezeniach) oraz ich (...), w ktérym to wzorze (...)oznacza grupe (...)lub (...), znamienny jest tym, ze wytwarza
sie (...) przez dzialanie na (...), nastepnie tak wytworzony (...) poddaje sie reakcji ze zwiazkiem o wzorze okreslonym
w zastrzezeniach (wzoér 8), a w ktérym (...) na wyzej podane znaczenie, a (...) oznacza grupe (...) lub (...), tak jak
(...) Iub (...), po czym dziala sie na produkt tej reakcji kwasem organicznym rozpuszczalnym w wodzie i ewentualnie
przeksztalca zwigzek o wzorze 1 ws6l z (...).

Z kolei w (...) zastrzezeniu patentowym wskazano, ze spos6b wytwarzania (...) o okre$lonym (...), w ktérym to
(...)oznacza grupe (...) lub (...), znamienny jest tym, ze na (...)zwigzku o (...), w ktérym (...) oznacza grupe (...)lub (...),
dziala sie kwasem, na produkt tej reakcji dziala sie zwigzkiem bedacym zrodlem jonéw sodu, po czym krystalizuje
sie s61 sodowa.

Wreszcie w (...)zastrzezeniu patentowym wskazano, ze sposob wytwarzania (...)znamienny jest tym, ze (...)rozpuszcza
sie¢ w rozpuszczalniku organicznym i na utworzony roztwoér dziala sie wodnym roztworem zasady w ukladzie
dwufazowym, po czym produkt zakwasza sie.

Spos6b zapisu powyzszych zastrzezen patentowych, a w szczegolnosci brak jakichkolwiek zastrzezen co do
pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...), ktére moglyby by¢ uzyte jako zwiazki wyjSciowe oraz ograniczenie sie,
przy zastrzeganiu (...), wylacznie do (...)wskazuje, ze zglaszajaca miala §wiadomo$¢ trudnosci i ograniczen procesu
produkcji (...), tym bardziej, ze w przypadku innego stosowanego zwigzku - (...) uznala za celowe szczegolowo i szeroko



zastrzec mozliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...). Z tego wzgledu uznaé nalezy, ze pow6dka uwazala za konieczne
jedynie doslowne realizowanie elementéw objetych zastrzezeniem, gdyz tylko zastrzezona $ciezka pozwalala na
efektywna i ekonomiczng synteze docelowego zwigzku - (...). NowoScig w tym patencie byl bowiem okre$lony sposob
syntezy (...)

Niezaleznie od powo6dki, rowniez inne podmioty (podmioty trzecie) uzyskaly ochrone patentowa na okres$lone sposoby
syntezy (...) lub jego (...)w tym takze (...)

We wrze$niu 2008 r. pozwana ad. 1 uzyskala pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o nazwie
(...) (nazwa powszechnie stosowana - (...)), ktérego substancja czynna byt montelukast w postaci (...) . Pozwane
(...)uzyskuja za pomoca dwoch sposobdw okreslonych jako (...)1i (...). Sposoby te wynikaja rowniez z dokumentacji
rejestrowej - (...) ( D. M. F.). Z dokumentéw tych wynika réwniez, ze pozwane nie sa producentami (...). To od
producentéw (podmiotéw trzecich) pozwana ad. 2 nabywala (...)

W sposobie okreslonym jako (...) tworzenie (...)odbywa sie w trzech etapach. W pierwszym przylaczenie lancucha
bocznego ( (...)) do (...) w obecnos$ci wodnego roztworu (...), (...)oraz (...), co prowadzi do utworzenia (...). W drugim
etapie nastepuje wymiana kationu (...)na kation (...)za pomocg (...)w obecnosci (...)oraz oczyszczenie otrzymanej
(...)na drodze krystalizacji. Z kolei w trzecim etapie nastepuje wymiana kationu (...)na kation (...) w (...)za pomoca
(...) w mieszaninie rozpuszczalnikéow (...).

Natomiast w sposobie okre§lonym jako (...) tworzenie (...Jodbywa sie w pieciu etapach. W pierwszym etapie nastepuje
utworzenie anionu (...)z odpowiedniego (...) i (...). W drugim nastepuje przylaczenie tak otrzymanej (...)do (...)z
utworzeniem (...). W trzecim etapie nastepuje hydroliza (...)do (...). W czwartym nastepuje utworzenie (...)w reakcji
(...)z (...)i oczyszczenie tej soli przez krystalizacje. W pigtym etapie nastepuje hydroliza (...)do wolnego kwasu poprzez
wymiane kationu z (...). Wreszcie w pigtym etapie nastepuje utworzenie (...)w reakeji (...)z (...).

Zgodnie z zastrzezeniami patentu powo6dki zwigzkiem wyjSciowym w syntezie (...)jest wylacznie (...); w patencie
powddki brak zastrzezen dotyczacych innych pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...). (...) jako zwigzku
wyjSciowego w syntezie (...)nie wykorzystuja pozwane; w metodzie T. (...) zwigzkiem wyjSciowym jest (...), za§ w
metodzie T. (...) zwiazkiem wyjéciowym jest (...) . W kazdym z przedmiotowych sposobéw otrzymywania (...) (zar6wno
objetego zastrzezeniami (...)i (...)patentu powodki, jak i w sposobach T. (...) i T. (...)) wykorzystywany jest inny produkt
posredni i substrat przy tworzeniu szkieletu gléwnego. Produktem posrednim w przypadku metody T. (...) jest to
(...), w przypadku metody T. (...) jest to (...). Nastepnym etapem kazdego ze sposobdéw syntezy (...)jest oczyszczenie
otrzymanej surowej pochodnej (...). W przypadku patentu (...) oczyszczanie surowego zwigzku zachodzi na drodze
krystalizacji (...), ktéra jest otrzymywana w reakeji wolnego (...)z (...). Brak w zastrzezeniach patentowych zastrzezen
co do wykorzystania innych (...)do oczyszczenia surowego (...); zastrzezeniem objete jest jedynie wykorzystanie
(...) jako zwigzku wspomagajacego oczyszczenie surowego (...). Z kolei w schemacie T. (...) oczyszczanie surowej
(...)zachodzi poprzez wymiane kationu z (...) na (...)w reakcji (...)z (...) w obecnoéci (...)(tak otrzymana (...) poddawana
jest oczyszcezeniu na drodze krystalizacji). Z kolei w metodzie T. (...) oczyszczenie produktu posredniego wymaga
wykonania dodatkowego etapu hydrolizy utworzonego w pierwszym etapie (...); dopiero otrzymany po hydrolizie
wolny (...)jest poddawany reakcji z (...), co prowadzi do utworzenia (...), ktéra dopiero jest poddawana oczyszczeniu
na drodze krystalizacji.

Wynika z tego, ze w metodach T. (...) i T. (...) nie wykorzystuje sie (...)jako substratu w syntezie (...)i nie wykorzystuja
(...) jako zrodla (...). W metodzie T. (...) synteza (...)Jodbywa sie poprzez reakcje metatezy (...), natomiast w metodzie T.
(...) wykorzystuje sie (...)w syntezie (...). Innymi stowy metody te wykorzystuja inne substraty i oczyszczaja inne (...),
anizeli wynika to z zastrzezen przedmiotowego patentu powddki.

Ostatnim etapem syntezy (...)jest wymiana kationu amoniowego w soli amoniowej montelukastu na kation sodowy.
W patencie powodki proces ten wykonywany jest dwuetapowo: w pierwszym etapie nastepuje uwolnienie (...)z (...)
w reakeji z (...) i nastepnie poddanie go dzialaniu zwigzku bedacego Zrédlem (...); w drugim etapie otrzymana
tak (...)poddaje sie krystalizacji w celu otrzymania krystalicznego (...). Natomiast w metodzie T. (...) tworzenie



(...)odbywa sie w procesie jednoetapowym poprzez wymine (...)na (...)za pomoca (...)(otrzymana w ten sposéb (...)ma
posta¢ amorficzng). Z kolei w metodzie T. (...) tworzenie (...)zachodzi na drodze uwalniania (...) z (...), a nastepnie
potraktowaniu wolnego (...) (...)i odparowaniu mieszaniny (réwniez to prowadzi do utworzenia amorficznego (...)).

W konsekwencji ani metoda T. (...), ani metoda T. (...) nie wykorzystuje jako produktu posredniego (...)

Z powyzszych wzgledow ani metoda T. (...), ani metoda T. (...) nie sg objete zastrzezeniami patentu PL(...), w
szczegoblnosci zastrzezeniami: (...) lub (...) . Powodka w zastrzezeniach patentowych (PL(...)) jako zwigzku wyjSciowego
w syntezie (...) uzywa (...); uzycie tej substancji w syntezie jest najwygodniejsze z praktycznego punktu widzenia (nie
wymaga zabezpieczenia (...)w substracie). W stosunku do takiego produktu wyjSciowego uzycie w metodach T. (...) i
T. (...) - odpowiednio -(...), nie sa oczywistymi ekwiwalentami. Wynika to z odmiennej reaktywnosci zar6wno (...)(T.
(...))jaki (...)(T. (...)). Ewentualne reakcje uboczne w metodach T. (...) i T. (...) powodowalyby obnizenie wydajnos$ci
pozadanych produktéw prowadzac rownocze$nie do powstania znacznych iloSci zanieczyszczen (zagrozenia takie nie
wstepujac w metodzie zastrzezonej patentem powo6dki). Zastosowanie w metodach T. (...) i T. (...) substratéw innych,
niz (...), zmuszalo wiec do podjecia badan majacych na celu ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie (...)badz (...) jako
substratu, zamiast kwasu i do opracowania szczegolowej procedury pozwalajacej na otrzymanie pozadanego produktu
z jak najwyzsza wydajnoScia. Inng kwestig jest wykorzystanie aminy do oczyszczenia produktu posredniego. W
patencie powodki zastrzezone jest wykorzystanie wylacznie (...) jako zwigzku wspomagajacego oczyszczanie surowego
(...). Tak znaczne zawezenie zastrzezenia musialo wynikaé ze $§wiadomos$ci znanej podatnoéci (...) na tworzenie
wysoce (...)z (...), czestokro¢ majacymi zastosowanie w syntezie zwiazkéw biologicznie aktywnych. W odr6znieniu od
powyzszego, uzycie (...)(T. (...)) lub (...)(T. (...)) wcale nie gwarantowato w sposéb oczywisty uzyskania krystalicznych
produktéw. Dopiero przeprowadzenie odpowiednich badan moglo umozliwi¢ stwierdzenie, czy uzyte w tych metodach
aminy tworzg (...)z (...).

W konsekwencji zaden z uzytych w metodach T. (...) i T. (...) zamiennikdéw nie byl oczywisty - dla chemikow
posiadajacych wiedze dotyczaca syntezy chemicznej nie byto wiadome, ze zastapienie jednego odczynnika-reagenta
w reakcji chemicznej (objetej zastrzezeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem
(stosowanym przez pozwanych w matodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek koncowy i tylko ten skutek
koncowy, w postaci otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badan pozwoliloby stwierdzi¢, czy dane substraty
moglyby zostac korzystnie wykorzystane w syntezie docelowego produktu. Co wiecej, réznice techniczne w metodach
T. (...)iT. (...) w stosunku do zastrzezen patentowych (...) majg charakter wyraznego ulepszenia i majq zasadniczy i
pozytywny wplyw na spos6b dzialania procesu syntezy (...). Bowiem spos6b zastrzezony patentem powddki wymaga
uzycia (...) (dla utworzenia (...) w sposobie zastrzezonym powyzszym patentem konieczne jest uzycie (...)), ktory
jest bardzo agresywnym odczynnikiem, szczegélnie wrazliwym na dzialanie wilgoci, w kontakcie z ktéra moze ulec
zaplonowi (odczynnik ten jest uzywany zwykle w formie roztworu w latwopalnych rozpuszczalnikach, takich jak:
(...), (..), (..), (.Y, (.)ezy (...), a wiec praca z nim wymaga szczegblnej ostroznos$ci). Prowadzenie reakcji z uzyciem
(...) wymaga tez stosowania bezwodnych rozpuszczalnikow organicznych, ktére czesto sg rowniez tatwopalne oraz
prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojetnego. Dlatego tez w praktyce syntetycznej wysoce pozadane jest
zastepowanie potencjalnie niebezpiecznych odczynnikow tego rodzaju bardziej lagodnymi lub, o ile jest to niemozliwe,
minimalizowanie uzywanych iloéci. Tymczasem w metodzie T. (...) nie uzywa sie (...) w ogdle - jako zasada w tym
przypadku uzywany jest (...), ktory jest substancja stala, dajaca sie w latwy sposob odmierzy¢ przez zwazenie; uzycie
tej substancji nie wymaga rowniez stosowania bezwodnych rozpuszczalnikow i prowadzenia reakeji w atmosferze gazu
obojetnego, co wiecej, reakcja ta moze by¢ prowadzona w obecnoéci wody. Z kolei w pierwszym etapie metody T. (...) co
prawda uzywa sie (...) jednakze do wytworzenia (...)wymagane jest uzycie jedynie(...)(nie dwoch, jak w zastrzezeniach
patentu (...)), co obniza poziom zagrozen i wymagan, a takze ulatwia prace z mieszaning reakcyjng oraz pozniejsza
jej obrébke. Dodatkowo metoda T. (...), w stosunku do zastrzezen patentu (...), skraca proces syntezy o jeden etap;
skutkuje to zmniejszeniem iloéci odczynnikéw, rozpuszczalnikow, operacji do wykonania i nakladu pracy, a takze
powoduje to obnizenie ilo$ci odpadéow.

Pismami z 7 listopada 2008 r., doreczonymi: pozwanej ad. 1 18 listopada 2008 r., za§ pozwanej ad. 2 12 listopada
2008 r., powodka wezwala je do zaniechania naruszen jej patentu o nr PL (...) poprzez m.in. wprowadzanie do obrotu



produktu leczniczego o nazwie (...) zawierajacego substancje czynna montelukast sodu, w terminie 5 dni pod rygorem
skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego.

Pozwane nie zastosowaly sie do tego wezwania.

Sad I instancji podniosl, ze zarzadzeniem z 10 lipca 2009 r. przewodniczacy m.in. zwré6cilt odpowiedZ na pozew
pozwanej ad. 1 (k. 1823); odpis tego zarzadzenia zostal doreczony pozwanej ad. 2 5 sierpnia 2009 r. (1891). Nastepnie
24 sierpnia 2009 r. do Sadu wplynelo pismo procesowej pozwanej ad. 2 z szeregiem wnioskow dowodowych, ktéra
uzasadnila ich zgloszenie na 6wczesnym etapie postepowania zwrotem odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1 (k.
2201-2208).

Sad Okregowy zaaprobowat stanowisko pozwanej ad. 2, ze skoro pozwana ad. 1 byla podmiotem wprowadzajacym
produkt leczniczy (...) na rynek, to pozwana ad. 1 mogla zalaczyé do akt cho¢by fragmenty dokumentacji rejestrowe;j
powyzszego produktu -. (...) ( D. M. F.). Jednocze$nie poczatkowo pozwana ad. 2 mogla, w sposéb uzasadniony
okoliczno$ciami, skoro wlasnie do 10 lipca 2009 r., a wiec przez ponad pét roku trwania procesu, nie zwrdécono
pozwanej ad. 1 odpowiedzi na pozew, zaktadaé, ze zarzuty zawarte w odpowiedzi pozwanej ad 1, a takze dowody na
ich poparcie, zostana zaliczone przez Sad do materialu dowodowego sprawy.

Z tego wzgledu — w ocenie Sadu I instancji - potrzeba powolania przez pozwana ad. 2 dokumentéw zalaczonych do
pisma z 24 sierpnia 2009 r., powielajacych dokumenty zalaczone przez pozwang ad 1 do zwr6conej odpowiedzi na
pozew, zaktualizowala sie po stronie pozwanej ad. 2 dopiero gdy powziela ona wiadomosé o zwrocie odpowiedzi na
pozew pozwanej ad. 1. Sad Okregowy podkreélil, ze o tym, czy zaistniala potrzeba p6zniejszego zgloszenia wnioskéw
dowodowych, decyduja okolicznos$ci i uwarunkowania zwigzane z tokiem konkretnej sprawy, a przepisy o prekluzji
dowodowej nie moga by¢ interpretowane i stosowane w sposéb formalistyczny kosztem mozliwoSci merytorycznego
rozpoznania sprawy .

Sad I instancji wskazal, ze o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1, pozwana ad. 2 powziela wiadomo$¢ 5
sierpnia 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki zawierajacej odpis zarzadzenia o zwrocie
pozwu pozwanej ad. 1. Dwutygodniowy termin liczony od tej daty uptywal w drugi kolejny wtorek, a wiec 19 sierpnia
2008 r. Tymczasem pismo pozwanej ad. 2 z 18 sierpnia 2009 r. wplynelo do Sadu dopiero 24 sierpnia 2009 r. (pieczec
z adnotacja wplywu pisma do Sadu uczyniong przez uprawnionego pracownika, tak zwana prezentata wpltywu {k.
2201}).

Sad Okregowy uznal, Ze zostalo ono wniesione w dacie wczeéniejszej - 18 sierpnia 2009 r. Za takim uznaniem
przemawia przede wszystkim tre$¢ powyzszej prezentaty - ot6z w jest standardowej treSci nie skreslono w wyrazeniu
»zak: kop." wyrazenia ,kop", co jednoznacznie wskazuje, ze pismo to znajdowalo sie w kopercie, a wiec do Sadu
nadeszlo poczta. Przyja¢ wiec mozna, ze pismo z 18 sierpnia 2009 r. pozwana ad. 2 nadala w polskiej palcowce
pocztowej operatora publicznego i data takiego nadania, nie za§ wplyw pisma, jest data wniesienia pisma do Sadu.
Zdaniem Sadu I instancji za uznaniem, ze pismo to zostalo nadane 18 sierpnia 2009 r. przemawiajg dwie okoliczno$ci:
po pierwsze nosi ono taka date (k. 2201); po drugie za$ wlasnie 18 sierpnia 2009 r. pozwana ad. 2 odpis tego pisma
nadala do powddki i pozwanej ad. 1, na co zalaczyla do pisma stosowne potwierdzenia nadania (k. 2208). W ocenie
Sadu sprzeczne z do$wiadczeniem Zyciowym jest, azeby pozwana ad. 2 odpisy pisma do pozostalych stron nadala 18
sierpnia 2009 r., a w innej, p6Zniejszej dacie - jego odpis do Sadu; o wiele bardziej prawdopodobne (prawdopodobne w
stopniu graniczacym z pewno$cia) jest, ze bezposSrednio po nadaniu odpiséw pisma stronom, pozwana ad. 2 zalaczyta
potwierdzenia nadania do oryginatu i taka przesylke od razu nadala do Sadu (w szczego6lnosci powodka nie podnosila,
iz otrzymala odpis innej treéci, niz zostal wniesiony do Sadu).

Z tych wzgled6w, postanowieniem z 28 sierpnia 2009 r., Sad Okregowy dopuscil, jako niesprekludowane, dowody
przedstawione przez pozwana ad. 2 w piSmie procesowym z 18 sierpnia 2009 r. (k. 2380).

Dodatkowo Sad I instancji wskazal, ze skutkiem niezlozenia odpowiedzi na pozew jest mozliwos¢ wydania wyroku
zaocznego, co jednakze nie wiaze sie z definitywna utrata mozliwosSci obrony przez pozwana; podjecie tej obrony



mozliwe jest przez podniesienie ich w sprzeciwie. Oznacza to, ze w wypadku, gdyby sad wydal wyrok zaoczny, pozwana
ad. 1 mialaby mozliwo$¢ ponownego zgloszenia stosownych wnioskow dowodowych, tym razem jednak w sprzeciwie
od wyroku zaocznego.

Sad Okregowy uznal, Ze strona pozwana nie moze ponosi¢ negatywnych konsekwencji zaniechan Sadu, choc¢by tym
zaniechaniem bylo niewydanie wyroku zaocznego.

Zdaniem Sadu I instancji skoro pozwana ad. 1 nie mogla definitywnie utraci¢ prawa powolywania zarzutéw i dowodow
na ich poparcie wobec zwrotu odpowiedzi na pozew i niewydania wyroku zaocznego, to tym bardziej nie moze by¢
uznane za naruszenie regul prekluzji dowodowej uwzglednienie powyzszych wnioskow dowodowych pozwanej ad. 2
(w istocie powielajacych wnioski dowodowe pozwanej ad. 1 z odpowiedzi na pozew). Gdyby bowiem sad wydal wyrok
zaoczny, te wnioski dowodowe po raz kolejny zglosilaby (juz skutecznie) pozwana ad. 1.

Oceniajac material dowodowy zebrany w sprawie Sad I instancji wskazal na przyczyny, jakie przemawialy za daniem
wiary przeprowadzonemu dowodowi z opinii bieglego sagdowego M. P. (1).

Sad Okregowy zauwazyl, ze postanowieniem z 11 grudnia 2009 r., wydanym ,,w przedmiocie wykonania dowodu z
opinii instytutu", Sad zlecil wydanie opinii w niniejszej sprawie Uniwersytetowi M. S. w L. (k. 2543); dopuszczony wiec
zostal dowdd z opinii instytutu naukowo-badawczego. Postanowieniem z 12 kwietnia 2010 r., Sad I instancji dopuscit
dowdd z opinii bieglego sadowego M. P. (1) (k. 2663) zmieniajgc swoje postanowienie dowodowe z 11 grudnia 2009
r. w zakresie §rodka dowodowego.

Sad I instancji podkreélil, ze potrzeba zasiegniecia opinii placowki naukowej lub naukowo-badawczej istnie¢ bedzie
wyjatkowo, gdy podlegajacy ocenie sadu problem, ze wzgledu na jego wyjatkowa zlozono$¢, wymagaé bedzie
kolektywnego wyjasnienia przez specjalistow o szczeg6lnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego oraz
teoretycznego (przy wykorzystaniu autorytetu instytutu) i gdy konieczne bedzie wykorzystanie najnowszych wynikow
badan naukowych. Z tego wzgledu dopuszczenie dowodu z opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-
badawczego nie moze stanowié reguly i skorzystanie w postepowaniu cywilnym z tego $rodka dowodowego bedzie
celowe i uzasadnionego, gdy w gre wchodzi konieczno$¢ przeprowadzenia skomplikowanych badan laboratoryjnych
lub woéweczas, gdy opinie bieglych okaza sie rozbiezne i nie dojdzie miedzy nimi do uzgodnien stanowisk, jak tez gdy
nie da sie usungé w inny sposéb sprzecznos$ci powstalych w dostepnych opiniach.

Zdaniem Sadu I instancji w rozpoznawanej sprawie nie wystgpila zadna z przywolanych okoliczno$ci uzasadniajacych
dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo- badawczego.

Po pierwsze, w sprawie nie wystapila konieczno$¢ przeprowadzenia skomplikowanych badan laboratoryjnych - jak
wskazat biegly M. P. (1), zlozone do akt przez strone pozwang schematy T. (...) i T. (...) oraz dokument (...) ( D.
M. F.) zawieraly dostatecznie duzo informacji wymaganych do analizy syntezy przez pozwane (...), a nadto nie byla
konieczna analiza probek (...)i (...), a takze(...), gdyz przedmiotem procesu w istocie byl sposdb syntezy (...)(do oceny,
czy sposéb produkeji tej substancji wchodzil w zakres zastrzezen patentu (...), wystarczajacy byl sam sumaryczny
zapis zachodzacych substancji, gdyz oddawal on spos6b postepowania syntetycznego), a nie jego czystosé).

Po drugie, w sprawie nie wystapil stan, w ktérym zachodzilaby rozbiezno$é¢ pomiedzy wydanymi w sprawie opiniami
bieglych sadowych (nawet pominieta w sprawie opinia bieglego M. K. byla identyczna w konkluzjach {k. 2501}, jak
opinia M. P. (1)).

Sad I instancji dostrzegl, ze w toku rozpoznawanej sprawy strony do akt zlozyly szereg prywatnych ekspertyz
sprzecznych w swych konkluzjach (prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie powodki stawialy teze, ze sposob
syntezy przez pozwane montelukastu sodu narusza zastrzezenia patentu powddki, zas opracowane na zlecenie strony
pozwanej stawialy teze, ze nie narusza on tego patentu). W ocenie tego Sadu prywatne ekspertyzy opracowane na
zlecenie stron, czy to w toku procesu czy jeszcze przed jego wszczeciem, nie sa - niezaleznie od kwalifikacji os6b



opracowujacych opinie — dowodem z opinii bieglego. Taka przedprocesowa opinie mozna traktowac jako wyja$nienia
stanowiace poparcie - z uwzglednieniem wiadomosci specjalnych - umotywowanych stanowisk stron.

Zdaniem Sadu I instancji o ile w sprawie wystapila konieczno$é przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego sadowego,
o tyle zbedne bylo przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Brak jest bowiem
podstaw do zakwestionowania podstaw teoretycznych opinii bieglego M. P. (1). Biegly odwolal sie w niej, dla poparcia
swoich tez, do publikacji naukowych (k. 2637) oraz do internetowej bazy danych zawierajacej informacje m.in. o
chemicznych reakcjach zwigzkéw organicznych (k. 2636). Rowniez poziom wiedzy bieglego - posiada on tytul naukowy
profesora (k. 2626) oraz jego do§wiadczenie zyciowe przemawialy za wiarygodnoscia opinii tego bieglego sadowego.

Wreszcie wnioski opinii bieglego sadowego byly jednoznaczne, a nadto - motywowane w sposéb pozwalajacy
przesledzi¢ tok rozumowania, jaki doprowadzil bieglego do ich postawienia, a jednocze$nie brak jest jakichkolwiek
podstaw do twierdzenia, jakoby opinia bieglego sadowego M. P. (1) byla niezgodna z zasadami logicznego myS$lenia,
doswiadczenia zyciowego lub wiedzy powszechne;j.

Zdaniem Sadu I instancji rownie wazne jest, Ze - co jednoznacznie wynika z opinii bieglego sadowego M. P. (1)
- dostarczone przez strone pozwang schematy metod produkcyjnych T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) ( D.
M. F.), dotyczace produkcji produktu leczniczego (...), zawieraly dostatecznie duzo informacji wymaganych do
przeprowadzenia analizy proceséw produkcji montelukastu sodu i pozwalaly odnieé¢ sie do kwestii ewentualnego
naruszenia przez pozwane zastrzezen patent nr (...). Zawieraly one bowiem sumaryczny zapis zachodzacych
reakcji, ktory w zupelnoéci oddawal sposéb postepowania syntetycznego. Jednocze$nie biegly wskazal, ze do oceny
ewentualnego naruszenia zastrzezen patentowych nie byla konieczna znajomo$é szczegbdlow technicznych, gdyz
mialoby to znaczenie wylacznie dla efektywnego przeprowadzenia procesu technologicznego. Tak samo nie byla
konieczna, dla odniesienia sie do przedmiotu sporu, analiza probek substancji uzywanych przez pozwane do produkcji
soli sodowej montelukastu, gdyz to z kolei mialoby znaczenie jedynie dla kwestii czystoSci montelukastu sodu (k.
2635). Zbedne wiec byto dokonanie ogledzin urzadzen i stosowanego procesu syntezy montelukastu sodu w metodach
T.(...)iT. (...), o co wnosila powddka.

Do pisemnej opinii bieglego sadowego M. P. (1) powddka, w pidmie z 31 marca 2010 r., zglosila szereg uwag
(k. 2649-2658). Z tego wzgledu Sad Okregowy, postanowieniem z 12 kwietnia 2010 r., zlecil bieglemu pisemne
ustosunkowanie sie do uwag strony powodowej (k. 2663).

W odpowiedzi na uwagi powodki biegly sadowy ponownie podal, ze stosowane przez pozwane sposoby i Srodki
syntezy montelukastu sodu nie sa oczywistymi ekwiwalentami zastrzezen patentu powdodki; w szezegolnoéci wskazal,
Ze uzywanie amin nie moze by¢ uznane za oczywisty ekwiwalent, gdyz przynaleznosé¢ zwiazkow do tej samej klasy weale
nie oznacza ich ekwiwalentno$ci; a nawet przypuszczenie, na podstawie wiedzy specjalistycznej, o okre§lonym skutku,
wymaga potwierdzenia wielomiesiecznymi badaniami, aby w praktyce zrealizowa¢ nawet prosty projekt syntetyczny
nakre§lony na papierze. W zakresie (...)biegl podal, ze zastapienie (...) jego (...) lub (...) mogloby by¢ rozumiane
jako oczywiste, ale jednie w szerokim rozumieniu cech strukturalnych (np. poziomu utlenienia (...)), ale nie bylo
oczywiste co do ich sposobu reagowania (reaktywnosci) wobec tych samych reagentow (k. 2718-2722). Wreszcie biegly
szczegblowo odniost sie do poszcezegbdlnych pytan powddki (k. 2722-2725).

W ocenie Sadu I instancji nie mozna réwniez zapominaé, ze skonfrontowany z zastrzezeniami powodki, biegly
sadowy przyznal, ze uzycie przez niego w pisemnej opinii terminu ,surowiec" w odniesieniu do jednego z produktow
posrednich, byto niewlasciwe (k. 2720), a nadto uznal, ze niewlasciwym bylo przez niego uzycie sformulowania
o r6znicach technologicznych, bowiem odnosil sie do réznic technicznych - kwestie technologiczne nie bylo
przedmiotem jego opinii (k. 2721).

Nastepnie powddka wniosla kolejne pismo procesowe, w ktorym skierowala dalsze pytania do bieglego sadowego
(k. 2732-2739). Rowniez i do tych zarzutow biegly odnidst sie szczegblowo, m.in. wskazujgc, ze strona powodowa
kwestionuje jego odpowiedzi dotyczace zadanych pytan, dla ktérych zaré6wno odpowiedz pozytywna, jak i negatywna,



i tak nie mialyby wplywu na ocene odmiennoéci sposéb prowadzenia spornych syntez montelukastu sodu. (k.
2750-2756).

W konsekwencji Sad Okregowy uznal, ze tre$c i forma dodatkowych pisemnych opinii biegltego sadowego wskazywaly,
iz poprzez poszerzenie lub poglebienie argumentacji prébowal on przekonac o trafno$ci wnioskéw opinii; nadto nie
czul sie dotkniety zgloszonymi uwagami, co wyrazalo sie w modyfikowaniu niektérych tez pisemnej opinii; wreszcie
wielokrotnie odwolywat sie on do wiedzy specjalnej. Wszystkie te okoliczno$ci rowniez nakazywaly danie wiary
dowodowi z opinii bieglego sagdowego M. P. (1) i uznanie, ze zbedne bylo dopuszczenie dodatkowego dowodu z opinii
innego bieglego sadowego albo z opinii instytutu naukowo-badawczego.

W piémie procesowym z 5 marca 2009 r. powodka m.in. cofnela wnioski dowodowe zgloszone w ust. 7 i ust. 8 lit.
b, d-e petitium pozwu (k. 1084). Nadto, w piSmie procesowym z 14 stycznia 2011 r. powodka o$wiadczyla, ze cofa
wniosek o przeprowadzenie dowodu z instytutu naukowo-badawczego (k. 2759). Mimo tego, w piSmie procesowym z
4 sierpnia 2011 r., o§wiadczyla, ze cofa o§wiadczenie o cofnieciu wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu
naukowo-badawczego (k. 2857).

Sad I instancji wyrazit poglad, ze prawo cofniecia powyzszego o$wiadczenia procesowego bylo dla powodki
sprekludowane na etapie oddania przez powddke pisma procesowego z 4 sierpnia 2011 r. w polskiej placowce
pocztowej operatora publicznego (por. art. 165 § 2 KPC), co mialo miejsce 4 sierpnia 2011 r. (k. 2863). Pismo z 4
sierpnia 2011 r. zostalo wniesione na dlugo po uplywie dwutygodniowego terminu z art. 479 § 1 zd. II KPC, liczonego
od zmiany postanowienia dowodowego w zakresie Srodka dowodowego. Najpozniej o wszelkich watpliwoéciach wobec
opinii bieglego sadowego M. P. (1) powodka musiala wiedzie¢ juz 5 maja 2011 r. - wydawania przez bieglego ustnej
dodatkowej opinii (ostatniej, jaka wydal w sprawie).

Sad Okregowy wskazal, ze nawet gdyby przyjaé, iz powodka skutecznie cofnela o$wiadczenie o cofnieci wniosku
dowodowego w zakresie opinii instytutu naukowo- badawczego, ewentualnie, ze skutecznie ponowila taki wniosek,
to i tak podlegat on oddaleniu.

Zdaniem Sadu Okregowego wydana w sprawie przez biegltego sadowego M. P. (1) opinia jest wiarygodna, a nadto w
sprawie nie wystapila potrzeba zasiegania opinii instytutu naukowo-badawczego. W konsekwencji Sad ten uznal, ze
wniosek powddki z pisma z 4 sierpnia 2011 r. o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego,
nie zawieral umotywowanej krytyki przeprowadzonego w sprawie dowodu z opinii wzmiankowanego wyzej biegtego
sadowego, a tym samym musi by¢ uznany za zmierzajacy wylacznie do nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu, co
winno skutkowacé jego pominieciem na podstawie art. 217 § 2 KPC.

Majac na uwadze powyzsze Sad Okregowy, postanowieniem z 10 stycznia 2012 r., oddalil powyzszy wniosek powodki
o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego (k. 2923).

Zdaniem Sadu Okregowego powodztwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlegalo oddaleniu w catoéci.

W toku sprawy powodka swoje twierdzenia o naruszeniu przez pozwane jej patentu, wywodzila dyspozycji art. 64
ust. 2 PWP, zgodnie z ktérym w stosunku do nowych wytworéw albo gdy uprawniony wykaze, ze nie még} ustalié,
mimo podjecia nalezytych wysitkow, rzeczywiScie zastosowanego przez inna osobe sposobu wytwarzania wytworu,
domniemywa sie, ze wytwor, ktéry moze by¢ uzyskany opatentowanym sposobem, zostal tym sposobem wytworzony.

Sad Iinstancji uznal, Ze jest domniemanie wzruszalne. Sad ten przywolal fragment pisemnej opinii bieglego sadowego
M. P. (1), ktoéry podal, ze zlozone do akt przez strone pozwana schematy T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) ( D.
M. F.) zawieraly dostatecznie duzo informacji wymaganych do analizy syntezy przez pozwane (...), a nadto ze nie
byla w sprawie konieczna analiza probek (...)i(...)a takze (...), gdyz przedmiotem procesu w istocie byl sposob syntezy
(...) (do oceny, czy sposob produkecji tej substancji wchodzil w zakres zastrzezen patentu (...) wystarczajacy byl sam
sumaryczny zapis zachodzgcych substancji, gdyz oddawal on spos6b postepowania syntetycznego), a nie jego czysto$c
(k. 2635).



Sad Okregowy zauwazyl ponadto, ze do takiego samego wniosku doszedt Sad Apelacyjny w Lodzi rozpoznajac zazalenie
powddki na postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia, gdzie wskazal, Ze poprzez przedstawienie nowych dowodow
[przez pozwane] odpadla podstawa zastosowania domniemania z art. 64 [ust. 2] (...) w tej sprawie (uzasadnienie
postanowienia S.A. w Lodzi z 7 maja 2009 1., k. 1468).

Zdaniem Sadu I instancji przedstawionymi schematami T. (...) i T. (...) oraz dokumentami (...) (D. M. F. ) strona
powodowa udowodnila, ze syntezuje montelukast sodu za pomoca metody niewchodzgcej w zakres zastrzezen patentu
powddki. Tym samym pozwane obalily domniemanie z przywolanego art. 64 ust. 2 PWP. Niezaleznie wiec od tego, czy
na etapie zloZenia pozwu w niniejszej sprawie wystapily przestanki z art. 64 ust. 2 PWP, czy tez nie, aktualnie, a wiec na
moment zamkniecia rozprawy, brak bylo podstaw do zastosowania przywolanego domniemania. Dla merytorycznego
rozstrzygniecia sprawy nie mialo znaczenia, czy na etapie wytaczania powodztwa w sprawie wystapily przestanki z art.
64 ust. 2 PWP czy tez nie.

Sad I instancji wskazal, ze zgodnie z art. 63 ust. 1 PWP przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo wylacznego
korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenia
patentu dopuszcza sie ten, kto w sposéb zarobkowy lub zawodowy wkracza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w
zakres wylaczno$ci uprawnionego.

Zdaniem Sadu I instancji pozwane w spos6b zarobkowy wprowadzaja do obrotu produkt leczniczy (...), zawierajacy
substancje czynna - montelukast sodu. Dla rozstrzygniecia, czy doszlo do naruszenia patentu nalezy wiec zwazy¢, czy
przez to wkroczyli w zakres wylacznoéci uprawnionego z patentu - powodki.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 PWP zakres przedmiotowy patentu okre$laja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie
patentowym (zd. I); natomiast opis wynalazku i rysunki moga stuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych (zd. II).
Wynika z tego, ze dla ustalenia, czy pozwane naruszyly patent powodki, konieczne jest zwazenie, czy postuguja sie
metoda syntezy (...)ujawniona w zastrzezeniach patentowych.

W uzasadnieniu pozwu powoddka, juz 6wczeSnie reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika (k. 17),
wskazuje, Ze naruszenia swojego patentu upatruje we wkroczeniu przez pozwane w zakres zastrzezen niezaleznych nr
1, 7110 patentu (...), okreslajacych sposdb syntezy (...) (k. 5). W konsekwencji Sad I instancji uznal, ze nalezytym
rozpoznaniem sprawy, bedzie zbadanie, czy sposob syntezy (...)przez pozwane narusza cze$¢ znamienna niezaleznych
zastrzezen patentu PL (...) o nr.: (...) i (...). Ocena zakresu ochrony z patentu musi by¢ bowiem przeprowadzana w
oparciu o istote wynalazku ujawniona w zastrzezeniach patentowych (wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2005 r.
VI SA/Wa 906/05, Lex 200819).

W zakresie poréwnania zastrzezen patentu i sposobu syntezy przez pozwane (...), Sad I instancji odniost sie do tzw.
teorii ekwiwalentéw. Z jednej strony, skoro bezsporne bylo, ze pozwane nie realizuja doslownie sposobu syntezy
(...)ujetego w powyzszych zastrzezeniach patentu powodki, strona pozwana juz z tego wywodzila, ze powddztwo
winno zosta¢ oddalone. Inaczej powodka, ktéra twierdzila, ze nawet jesli sposoby produkcji (...)w (...) r6znig sie od
zastrzezonego patentem, to i tak sg nim objete, albowiem stosowane przez pozwane zamienniki to oczywiste dla
specjalisty w dziedzinie chemii organicznej réwnowazniki zastrzezonych cech.

W ocenie Sadu Okregowego wykladnia doslowna stosowana do okre§lenia zakresu patentu i nie uwzgledniajaca
ekwiwalentow w odniesieniu do nieistotnych cech, nie gwarantuje przyznanych przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej wtascicielowi patentu stusznych praw wylacznego korzystania z wynalazku, gdyz kazdy
z zastosowanych ekwiwalentéw stanowi obejécie tych praw. Z tego wzgledu okre$lajac zakres ochrony danego
wynalazku nalezy wzia¢ pod uwage réwniez oczywiste ekwiwalenty chronionych rozwiazan, a wiec ekwiwalenty
rozwiagzan przyjetych w zastrzezeniach patentowych.

Za powyzszym wnioskiem dodatkowo przemawia - jak slusznie wskazuje to powoddka (k. 1356) - zrewidowana tresé
Protokolu w sprawie interpretacji artykuly 69 konwencji o udzielaniu patentoéw europejskich. Zgodnie bowiem z art. 2



tego protokotu, dla celéw okreslenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze sie pod nalezyta uwage
kazdy element, ktory jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzezeniach.

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona w M. 5
pazdziernika 1973 r. wraz z Protokolami stanowigcymi jej integralng cze$¢ (Dz. U. 2004 Nr 79, poz. 737, ze zm.)
nie ma zastosowania w sprawie. W ocenie Sadu I instancji nie oznacza to jednak, ze w rozpoznawanej sprawie
mozna w calo$ci pomingé przywolany art. 69 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim. Zgodnie z art. 64 ust. 1
Konwencji o patencie europejskim - patent europejski przyznaje jego wlascicielowi w kazdym umawiajacym sie
panstwie, w stosunku do ktorego zostal udzielony, takie same prawa, jakie przyznawalby patent krajowy udzielony w
tym panstwie. Znalazlo to wyraz réwniez w ustawie o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 6 ust. 1 stanowi sie, ze, co do zasady, przez uzyskanie
patentu europejskiego, w ktérym Rzeczpospolita Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie takie same
prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa wlasno$ci przemyslowej. W ocenie Sadu I instancji za
niedopuszczalng nalezy uznaé sytuacje, w ktorej dwie grupy podmiotéw, jedna, ktéra uzyskala patent na podstawie
Prawa wlasnoéci przemyslowej, druga za$ - patent europejski, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej beda inaczej
chronione, co mogloby wynika¢ chociazby z innego ujecia zakresu przedmiotowego prawa z patentu w art. 63 ust. 2
PWP i 69 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim.

Zdaniem Sadu I instancji brak jest w sprawie podstaw do przyjecia, aby pozwane w sposobach T. (...) i T. (...) uzywaly
oczywistych ekwiwalentow wzgledem sposobu ujetego w zastrzezeniach (...) i (...) patentu PL(...).

W zastrzezeniach patentu jako zwigzek wyjSciowy w syntezie (...)zastrzezono wylacznie (...); tej substancji jako zwiazku
wyjéciowego nie wykorzystuja pozwane (w metodzie T. (...) zwigzkiem wyjSciowym jest (...), za§ w metodzie T. (...)
zwigzkiem wyj$ciowym jest (...). Nadto w kazdym z przedmiotowych sposobéw otrzymywania (...)(zar6wno objetego
zastrzezeniami (...)i (...)patentu powddki, jak i w sposobach T. (...) i T. (...)) wykorzystywany jest inny produkt poéredni
i substrat przy tworzeniu szkieletu glownego. W konsekwencji w metodach T. (...) i T. (...) pozwane wykorzystuja inne
substraty i oczyszczaja inne (...), anizeli wynika to z zastrzezen przedmiotowego patentu powddki. Nadto ani metoda
T. (...), ani metoda T. (...), nie wykorzystuja, jako produktu poéredniego, (...), zastrzezonego w patencie powddki.

Powyzsze roznice w Srodkach technicznych, pomiedzy zastrzezonymi patentem a tymi, jakie pozwane wykorzystuja
przy syntezie (...), nie pozwalaja wiec zasadnie twierdzié, ze pozwane naruszaja patent powodki (wyrok WSA w
Warszawie z 25 maja 2006 1. (...) SA/Wa (...), Lex 216577).

Dodatkowo Sad Okregowy zaznaczyl, ze - uzycie w metodach T. (...) i T. (...) — odpowiednio - (...) i (...)jako produktow
wyjéciowych, w miejsce (...)(substancji najwygodniejszej z praktycznego punktu widzenia), wymagalo dodatkowych
badan. Uzywane przez pozwane substancje sa reaktywne, a wiec ewentualne reakcje uboczne w metodach T.
(...) i T. (...) powodowalyby obnizenie wydajno$ci pozadanych produktéow prowadzgc réwnocze$nie do powstania
znacznych iloéci zanieczyszczen. Zmuszalo to wiec podmioty korzystajace z metod T. (...) i T. (...) do podjecia badan
majacych na celu ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie (...)badz (...) jako (...), zamiast (...) i do opracowania
szczegOlowej procedury pozwalajacej na otrzymanie pozadanego produktu z jak najwyzsza wydajnoécia. Tak samo
dopiero przeprowadzenie odpowiednich badan moglo umozliwié stwierdzenie, czy uzyte w metodach T. (...) i T. (...)
aminy do oczyszczenia produktu posredniego, tworza krystaliczne sole z (...)(w patencie powddki zastrzezono w tym
celu wykorzystanie wylacznie (...), bowiem znana jest podatno$ci(...)na tworzenie wysoce krystalicznych (...)z (...)). W
konsekwencji zaden z uzytych w metodach T. (...) i T. (...) zamiennikow nie byl oczywisty - dla chemikéw posiadajacych
wiedze dotyczaca syntezy chemicznej nie bylo wiadome, ze zastapienie jednego odczynnika-reagenta w reakcji
chemicznej (objetej zastrzezeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem (stosowanym
przez pozwanych w metodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek konicowy i tylko ten skutek konicowy, w postaci
otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badan pozwolilo stwierdzié¢, czy dane substraty moglyby zosta¢ korzystnie
wykorzystane w syntezie docelowego produktu.



Nadto spos6b zastrzezony patentem powddki wymaga uzycia butylionu (ktory jest bardzo agresywnym odczynnikiem,
szczegoblnie wrazliwym na dzialanie wilgoci, w kontakcie z ktéra moze ulec zaplonowi) - dla utworzenia (...)w sposobie
zastrzezonym powyzszym patentem konieczne jest uzycie 2 moli butylionu; prowadzenie reakcji z uzyciem (...)wymaga
tez stosowania bezwodnych rozpuszczalnikow organicznych, ktore czesto sa rowniez tatwopalne oraz prowadzenia
reakcji w atmosferze gazu obojetnego. Tymczasem w metodzie T. (...) nie uzywa sie butylionu w ogodle (uzywa
sie wodorotlenek sodu - substancji stalej, niewymagajacej bezwodnych rozpuszczalnikow i prowadzenia reakcji w
atmosferze gazu obojetnego i niewymagajacej prowadzenia reakcji w nieobecnoéci wody). Z kolei w pierwszym etapie
metody T. (...) co prawda uzywa sie (...) jednakze do wytworzenia (...)wymagane jest uzycie jedynie(...)(nie dwdch, jak
w zastrzezeniach patentu (...)), co obniza poziom zagrozen i wymagan, a takze ulatwia prace z mieszaning reakcyjna
oraz p6zniejsza jej obrobke.

W ocenie Sadu I instancji teza o nieuzywaniu przez pozwane oczywistych ekwiwalentéw rozwigzan zastrzezonych
przez powodke jest tym bardziej uzasadniona, ze réwniez technologie stosowane przez strony procesu, r6znia sie
parametrami ilo§ciowymi. Natomiast - zgodnie tak zwang teorig ekwiwalentow - dwa $rodki techniczne sa sobie
rownowazne, gdy shuzac osigganiu tego samego celu, spelniajg te same funkcje techniczne prowadzac do uzyskania
tego samego rezultatu technicznego. W konsekwencji r6znice techniczne w metodach T. (...) i T. (...), w stosunku do
zastrzezen patentowych (...), majg charakter wyraznego ulepszenia i maja zasadniczy i pozytywny wplyw na sposéb
dzialania procesu syntezy (...).

Wreszcie metoda T. (...), w stosunku do zastrzezen patentu (...), skraca proces syntezy o jeden etap, co skutkuje
zmniejszeniem ilo$ci odczynnikow, rozpuszczalnikéw, operacji do wykonania i nakladu pracy, a takze powoduje
to obnizenie ilo$ci odpadow. Natomiast naruszenie patentu ma miejsce tylko w razie zrealizowania w dzialalnos$ci
przemystowej caloSci rozwiazania technicznego zawartego w zastrzezeniach patentowych. Nie dochodzi zatem do
naruszenia patentu, jezeli brakuje chociazby jednej z zastrzezonych cech.

Jak wynika z opinii bieglego sadowego sposob zapisu zastrzezen patent (...), a w szczegblnoSci brak jakichkolwiek
zastrzezen co do pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...), ktére moglyby by¢ uzyte jako zwigzki wyj$ciowe oraz
ograniczenie sie, przy zastrzeganiu (...), wylacznie do (...)wskazuje, ze zglaszajaca miata $§wiadomo$¢ trudnoéci i
ograniczen procesu produkcji(...), tym bardziej, ze w przypadku innego stosowanego zwiazku - (...)uznala za celowe
szczegOlowo i szeroko zastrzec mozliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...).

Jest to tym bardziej istotne, ze zaden przepis nie zakazywal powddce w zgloszeniu wynalazku sformutowac niezwykle
szeroko zastrzezenia patentowe (abstrahujac od koniecznosci precyzyjnego ich ujecia), w szczegolnosci takiego ich
zwerbalizowania, ktére w zastrzezeniach niezaleznych zastrzegaloby uzycie r6znych pochodnych (...).

Sad I instancji zauwazyl, ze nowo$cia w patencie powo6dki byl okreslony sposéb syntezy montelukastu sodu, za$
szczegblng wage nalezy przywiazywaé wlasnie do tych, zastrzezen, ktore posiadaja przewazajaca wage dla sposobu
produkcji objetego zastrzezeniami patentu (wyrok SN z 3 lutego 1970 r. I CR 615/69, Lex 6662). Powodka uwazala
wiec za konieczne jedynie doslowne realizowanie elementéw objetych zastrzezeniem, gdyz tylko zastrzezona Sciezka
pozwalala na efektywna i ekonomiczng synteze docelowego zwigzku. Jak za§ wynika z powyzej przeprowadzonych
rozwazan, pozwane nie realizuja doslownie elementéw objetych zastrzezeniami patentowymi.

Sad Okregowy powolal sie na poglady orzecznictwa, ze zmiana procesu zastrzezonego patentem przez pozwane w
zakresie jakoSciowym (zastapienie jednej substancji wyjSciowej inna), a takze w zakresie iloSciowym, a nadto zmiana
parametrow produkeji, skutkuje uznaniem, ze taka zamieniona, nowa metoda nie jest ekwiwalentem zastrzezonego
patentem sposobu. W rozpoznawanej sprawie co najwyzej mozna moéwic o stosowaniu przez pozwane substytutow
rozwigzan zastrzezonych przez powddke, co jednak nie pozwala na wyprowadzenie wniosku o naruszeniu patentu . Z
jednej strony powddka nie udowodnila, ze wprowadzajac do obrotu produkt lecznicy (...), zawierajacy (...), pozwane
naruszaja jej patent; z drugiej za$ strony pozwane udowodnily, ze syntetyzuja (...)sposobem niewkraczajacym w zakres
zastrzezen patentu PL (...).



Od tego wyroku apelacje zlozyla strona powodowa zarzucajac:
1. naruszenie przepiséw postepowania, ktére mialo wplyw na wynik sprawy tj.:

-art. 479" § 11 2 kpc w zw. z art. § 109 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 23 lutego 2007 roku
Regulamin urzedowania sadéw powszechnych poprzez zaniechanie przez Sad Okregowy dokonania fizycznego zwrotu
odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 1 wraz z zalacznikami i przekazanie ich bieglemu M. P. celem wydania opinii
w niniejszej sprawie, podczas gdy wylaczenie tych dokumentéw z akt postepowania i pominiecie ich jako dowodu w
sprawie, powoduje, iz pozwany ad. 1 faktycznie nie ujawnil sposobu produkgji (...) w produktach (...), tym samym
aktualne pozostaje domniemanie z art. 64 ust. 2 pwp, ze wytwory te zostaly wytworzone wedlug patentu powoda PL

(...).

- art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 § 1 kpc w zw. z art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie zasady
swobodnej oceny dowoddw polegajacej na:

-uwzglednieniu jako dowodu w sprawie pisemnej opinii bieglego M. P. z dnia 19 lutego 2010 r. oraz jego ustnej opinii
z dnia 5 maja 2011 r. chociaz nie moze ona stanowi¢ dowodu na okoliczno$ci, na ktore zostala powolana i w zwigzku
z tym nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy;

-uznaniu za dowod w sprawie wypowiedzi bieglego M. P. dotyczacych kwestii prawnych i wykraczajacych poza jego
ustawowo okre$lone zadania kwestii ustalenia i oceny faktéw i oparciu na nim swojego rozstrzygniecia;

-art. 227kpcwzw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 245 kpe w zw. z art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie zasady swobodnej
oceny dowodoéw polegajacej na uwzglednieniu jako dowodu w sprawie schematéw T. (...) oraz T. (...) stanowigcych
zalaczniki nr 16 i 17 do odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 2, chociaz nie moga one stanowi¢ dowodu na okolicznoéci
na ktore zostaly powolane i w zwigzku z tym nie maja znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy;

- art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w z art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny
dowodow polegajgcej na uwzglednieniu jako dowodu w sprawie dokumentacji (...) stanowigcej zalgcznik nr 11 2
do pisma procesowego pozwanego ad. 2 z dnia 18 sierpnia 2009 r., chociaz nie moze ona stanowi¢ dowodu na
okoliczno$ci, na ktore zostala powolana i w zwiazku z tym nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy;

- art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 § 1 kpc w zw. z art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie zasady
swobodnej oceny dowodéw polegajacej na wybidrczej ocenie materialu dowodowego sprawy przez pominiecie dowodu
z uzupehiajacych opinii bieglego M. P. z dnia 29 lipca 2010 r. oraz z 14 pazdziernika 2010 r.

-art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. i art. 290 § 1 k.p.c. poprzez niedopuszczenie przez Sad I instancji
dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, w sytuacji gdy przeprowadzenie tego dowodu moglo

wywrzeé wplyw na tre$¢ rozstrzygniecia sprawy
2. naruszenie prawa materialnego tj.:

- art. 64 ust. 2 pwp poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie i oddalenie powddztwa w caloSci, pomimo,
ze w niniejszej sprawie nie doszlo do ujawnienia przez pozwanych rzeczywiscie stosowanego sposobu produkcji
montelukastu sodu w produktach (...), ergo nie zostalo obalone domniemanie, iz montelukast sodu w produktach (...)
zostal otrzymany sposobem wedtug patentu PL (...)

- art. 63 ust. 2 pwp poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie i oddalenie powddztwa w caloéci, wobec blednego
przyjecia, ze patentem powoda objete sa jedynie elementy doslownie wyrazone w zastrzezeniach patentowych
pomimo, Ze zakresem patentu powinny by¢ objete takze ekwiwalenty zastrzezonych literalnie cech wynalazku.



Na podstawie art. 380 kpc apelujaca zaskarzyla rowniez w caloSci postanowienie Sadu Okregowego w L., X Wydzial
Gospodarczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o dopuszczeniu dowodéw przedstawionych przez pozwanego ad 2 w pi$mie
procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 r. zarzucajac naruszenie przepisOw postepowania, tj.

- art. 479" § 2 kpc majace wplyw na tresé¢ rozstrzygniecia polegajace na przyjeciu, iz potrzeba powolania przez
pozwang ad. 2 dowodow z dokumentéw, zalaczonych do pisma z dnia 18 sierpnia 2009 r. powstala z momentem
powziecia przez nig wiadomosci o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 1 oraz ze dowod z tych dokumentow
zostal powolany w terminie dwutygodniowym od dnia w ktorym powstala potrzeba ich powolania.

- art. 479'% § 2 kpc w zw. z art. 231 kpc w zw. z art. 6 kc i 73 § 1 kpc poprzez zastosowanie
domniemania faktycznego i przyjecie, ze pozwana ad. 2 nadala pismo z dnia 18 sierpnia 2009 r. w polskiej placowce
pocztowej operatora publicznego dnia 18 sierpnia 2009 r. pomimo nawet proby odnalezienia bezposrednich §rodkow
dowodowych na ta okoliczno$¢ oraz poprzez przyjecie, iz fakty sktadajace sie na podstawe domniemania uzasadniaja,
w $wietle wiedzy i do§wiadczenia zyciowego, wyprowadzenie z nich wskazanego powyzej wniosku.

W konkluzji skarzaca wniosla o zmiane zaskarzonego postanowienia i pominiecie dowodow przedstawionych przez
pozwanego ad 2 w pi$émie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Wskazujac na powyzsze apelujaca wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku Sadu Okregowego w Lodzi poprzez
uwzglednienie powddztwa w calo$ci ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku Sadu Okregowego i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Sad Apelacyjny rozwazyl na nowo caly zebrany w sprawie material dowodowy i dokonal wlasnej oceny dowodow.
Ustalenia poczynione przez Sad Okregowy sa prawidlowe, stad Sad Apelacyjny przyjal je za wlasne.

Apelacja powoda nie zastugiwala na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny, dokonujac kontroli instancyjnej zaskarzonego rozstrzygniecia, dostrzegl w wyroku Sadu Okregowego
oczywista niedokladno$¢ pisarska w zakresie oznaczenia strony powodowej. Zgodnie z dyspozycja art. 350 § 3 k.p.c.
jezeli sprawa toczy sie przed sadem drugiej instancji, sad ten moze z urzedu sprostowaé wyrok pierwszej instancji.
Majac na uwadze tre$¢ wskazanego przepisu, Sad Apelacyjny dzialajgc z urzedu, dokonat sprostowania wyroku
Sadu Okregowego w odniesieniu do oznaczenia strony powodowej, zaréwno w zakresie jego komparycji, jak rowniez
sentencji, poprzez zastapienie wyrazenia (...) Spolki prawa Stanu N.w R. (USA)” wyrazeniem(...)Spo6lki prawa Stanu
N.w R. (USA)”.

Merytoryczne rozpoznanie apelacji strony powodowej nalezy rozpoczaé od ustosunkowania sie do formulowanych
przez skarzaca zarzutdw naruszenia przez Sad I instancji przepiséw prawa procesowego.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego w realiach niniejszej sprawy nie doszlo do obrazy art. 479'* § 2 k.p.c., ktory statuuje
obowiazujaca w postepowaniu gospodarczym zasade prekluzji dowodowej. Stosownie do tresSci wskazanego przepisu
w odpowiedzi na pozew pozwany jest obowigzany podaé¢ wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie
pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w odpowiedzi na
pozew nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla p6Zniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na
ich poparcie powinny by¢ powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktérym powolanie ich stalo sie mozliwe
lub powstala potrzeba ich powolania.

Whbrew stanowisku skarzgcego, powolanie przez pozwang (...) Spolke z ograniczong odpowiedzialno$ciag w W.
wnioskéw dowodowych w pi$mie z dnia 18 sierpnia 2009 roku, nie moze by¢ postrzegane jako sp6Znione w Swietle art.

479'* § 2 k.p.c. Stanowisko Sadu Apelacyjnego w tej mierze zwigzane jest zaréwno z charakterem wspodluczestnictwa



laczacego obie pozwane spdlki, jak rowniez ich wzajemnymi relacjami w zakresie produkcji i dystrybucji $rodka
farmaceutycznego (...), a takze ocena momentu, w ktérym zaktualizowala sie mozliwo$é powolania dalszych érodkéw
dowodowych przez pozwana (...) Spotke z ograniczong odpowiedzialnoécia w W..

W toku przedmiotowego postepowania nie byl kwestionowany przez zadna z jego stron formalny charakter
wspoluczestnictwa pozwanych spolek — art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c. Jednocze$nie wyrazona w dyspozycji art. 73 §
1 k.p.c. zasada samodzielno$ci dzialania wspoluczestnikow procesowych oznacza, ze kazdy ze wspotuczestnikow
dziala w imieniu wlasnym, a nadto kreuje samodzielnoé¢ stanowisk procesowych wspoétuczestnikow, tj. mozliwo$é
dokonywania indywidualnie czynnoSci procesowych. Uzyte w art. 73 § 1 k.p.c. okre§lenie "kazdy wspotuczestnik dziala
w imieniu wlasnym" nalezy rozumie¢ jako dzialanie ze skutkiem wylgcznie dla siebie (por. W. Broniewicz, Glosa
do orzeczenia SN z dnia 4 wrze$nia 1967, I PR 245/67, PiP 1969, z. 4-5, s. 916; A. Baranska, Wspoétuczestnictwo
konieczne..., s. 24 in.).

Tak postrzegana tresé art. 73 § 1 k.p.c. moze faktycznie prowadzi¢ do wniosku, ze pozwana (...) Sp6lka z ograniczona
odpowiedzialnoScia w W. winna byla juz w ramach swojej odpowiedzi na pozew zglosi¢ wszelkie dostepne na
ten moment wnioski dowodowe, albowiem przemawia za tym zasada samodzielno$ci dzialania wspoluczestnikoéw
procesowych. Skarzacy, opierajac sie na powyzszym stwierdzeniu, zmierzal do wykazania, ze (...) Sp6lka z ograniczong
odpowiedzialnoScia w W. nie mogla liczy¢ na wyreczenie jej w tym zakresie przez druga z pozwanych spoblek, a tym
samym poprzez niewykazanie inicjatywy dowodowej pozbawila sie prawa skutecznego powolywania nowych §rodkow
dowodowych w p6zZniejszym etapie postepowania.

Sad Apelacyjny wyraza odmienne zapatrywanie w powyzszej kwestii.

Przede wszystkim wykladnia tresci art. 73 § 1 k.p.c. w kontekscie obowigzkéw z art. 479'* § 2 k.p.c. nie moze by¢
oderwana od realiow przedmiotowej sprawy, a w szczegblnosci wzajemnych powiazan obydwu pozwanych spotek
w zakresie produkcji oraz dystrybucji $rodkéw medycznych (...). Nalezy zwroci¢ uwage, ze pozwane spoiki nie
sa zupelnie obcymi dla siebie podmiotami obrotu gospodarczego, lecz wzajemnie wspolpracuja w ramach rynku
produktéw medycznych. Majac na uwadze $ciste relacje pomiedzy pozwanymi spotkami, a takze fakt, ze podmiotem
zajmujacym sie wprowadzeniem produktu na rynek oraz posiadajacym niezbedna dokumentacje w tym zakresie
byla (...) Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W., zdaniem Sadu Apelacyjnego pozwana (...) Spolka z
ograniczong odpowiedzialno$cia w W. mogla pozostawaé w usprawiedliwionym przekonaniu, ze stosowne dowody
w zakresie sposobu produkcji §érodka medycznego (...) zostang przedstawione przez druga z pozwanych spoétek.
Literalna wykladnia art. 73 § 1 k.p.c., ktéra prowadzilaby do nalozenia na obydwie spotki obowigzku przedstawienia
stosownej dokumentacji, a do tego tozsamej tresci, stanowilaby nieuzasadniony przejaw nadmiernego formalizmu,
w szczeg6lnoSci w realiach niniejszej sprawy, gdzie obydwie pozwane spolki SciSle ze soba wspdlpracuja, za$ jedna z
nich znajduje sie w posiadaniu szczegolowych schematow zwiazanych z wprowadzeniem leku (...) na rynek polski.

W odniesieniu do momentu w ktérym zaktualizowala sie potrzeba powolania nowych dowodéw przez pozwana (...)
Spolke z ograniczona odpowiedzialnoécia w W., nalezy podzieli¢ stanowisko wyrazone przez Sad I instancji. Stosownie

do tredci przepisu art. 479'* § 2 k.p.c. strona moze powola¢ dalsze twierdzenia, wnioski oraz dowody w terminie
dwutygodniowym od dnia, w ktérym wystapila potrzeba ich powolania lub ich powolanie stalo sie mozliwe. Ustalony
w przedmiotowej sprawie stan faktyczny prowadzi do konkluzji, ze w przypadku pozwanej (...) Spotki z ograniczong
odpowiedzialno$cia w W., powolanie dalszych twierdzen i dowodéw zaktualizowalo sie w dniu 5 sierpnia 2009 roku,
a wiec w momencie uzyskania informacji o zwrocie odpowiedzi na pozew zlozonej przez (...) Spotke z ograniczona
odpowiedzialnoScig w W.. Pismo procesowe zwrocone nie wywoltuje zadnych skutkéw prawnych, a podjecie decyzji
procesowej w tej mierze czyni nieskutecznymi rowniez wszelkie zloZzone w jego tresci wnioski dowodowe oraz dowody,
w tym z dokumentéw. W konsekwencji pozwana (...) Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w W., ktéra do
dnia 5 sierpnia 2009 roku byta przekonana o skutecznoéci dzialain podejmowanych przez (...) Spolke z ograniczong
odpowiedzialnoScia w W., w tym takze zglaszanych przez nig §rodkéw dowodowych, dopiero z chwila uzyskania



informacji o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia w W., uzyskala
Swiadomos¢ konieczno$ci powolania dalszych twierdzen i dowodow.

Fakt powstania potrzeby powolania nowych dowodéw w dniu 5 sierpnia 2009 roku implikuje stwierdzenie, ze
pozwana (...) Spolka z ograniczona odpowiedzialnoScig w W. mogla powola¢ dalsze twierdzenia, dowody i wnioski
istotne z punktu widzenia rozstrzygniecia niniejszej sprawy w terminie dwutygodniowym, ktoéry upltywat dla niej w

dniu 19 sierpnia 2009 roku. Skoro za$ pozwana spétka uczynila zadoé¢ wymogom okreslonym przez tres¢ art. 479'4 §
2 k.p.c., albowiem pismo procesowe zawierajace dalsze twierdzenia i wnioski dowodowe wniosta do Sadu I Instancji
pismem procesowym nadanym w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego w dniu 18 sierpnia 2009 roku,

nie mozna broni¢ twierdzenia, ze Sad I instancji dopuscil wskazane w nim dowody z obraza przepisu art. 4794 § 2 k.p.c.

W tym miejscu nalezy zwr6ocié uwage na poglad wyrazony przez Sad Najwyzszy, zgodnie z ktérym realizacja
uzasadnionego ze wszech miar wymagania koncentracji dowodéw nie moze i$¢ tak daleko, aby nakladaé na strony
obowiazek przewidzenia wszystkich mozliwych wariantdéw przebiegu sprawy i na te ewentualno$é sformutowac¢ w
pozwie lub w odpowiedzi na pozew wszystkie twierdzenia, wnioski i zarzuty, ktére moglyby mie¢ zastosowanie jedynie
w prawdopodobnym jej przebiegu. Taki wymog bylby nieracjonalny i odczytanie takiej jego tredci z art. 479" i 4794
k.p.c. jest nieuzasadnione. W przepisach art. 479'% i art. 4794 k.p.c. chodzi bowiem o potrzebe powolania dowodéw,
ktoéra, mimo starannego prowadzenia sprawy przez strony, moze pojawi¢ sie w toku dynamicznie przebiegajacego
procesu pdzniej, anizeli w pozwie czy, odpowiednio, w odpowiedzi na pozew (por. wyrok SN z dnia 15 listopada 2006
roku, V CSK 243/06, LEX nr 358789). Zdaniem Sadu Apelacyjnego powyzszy poglad zastuguje na pelng aprobate, a
jego skonfrontowanie z ustalonym w przedmiotowej sprawie stanem faktycznym prowadzi do konkluzji, iz zgloszone
w piSmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku przez pozwang (...) Spolke z ograniczona odpowiedzialnoScia
w W. dowody nie podlegaly rezimowi prekluzji dowodowej z art. 479'4 § 2 k.p.c. Ponownie nalezy wskazaé, ze z
chwilg zlozenia swej odpowiedzi na pozew (...) Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. mogla pozostawac w
usprawiedliwionym przekonaniu, iz stosowna dokumentacja dotyczaca sposobu produkeji §érodka medycznego (...)
zostanie przedstawiona przez (...) Spblke z ograniczona odpowiedzialnoscia w W., a wiec podmiot odpowiedzialny za
wprowadzenie spornego medykamentu na rynek polski. Przemawia za tym, zar6wno zakres wzajemnej wspolpracy
gospodarczej oraz powigzania funkcjonalne miedzy obiema pozwanymi spétkami, a takze wiedza o tre$ci odpowiedzi
na pozew zlozonej przez (...) Spdlke z ograniczong odpowiedzialno$cia w W.. Tym samym nie mozna bylo wymagac od
pozwanej (...) Spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W., aby antycypowala przebieg postepowania cywilnego,
w szczegoblnosci faktu, iz odpowiedz na pozew pozwanej (...) Spolki z ograniczong odpowiedzialnoécia w W. zostanie
zwrdcona. Nie mozna rowniez stracié¢ z pola widzenia faktu, ze zarzadzenie w przedmiocie zwrotu odpowiedzi na pozew
zostalo wydane dopiero w dniu 10 lipca 2009 roku, zatem przez okres ponad 6 miesiecy od dnia zlozenia odpowiedzi
na pozew przez (...) Spolke z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. byla ona przekonana on skuteczno$ci pisma
procesowego drugiej z pozwanych spolek.

Wszystkie powyzej przytoczone wzgledy przemawiaja za uznaniem skutecznego zgloszenia przez pozwana (...) Spotke
z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. twierdzen dowodowych w pi$mie z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a tym samym

nie zashuguje na uwzglednienie zarzut naruszenia przez Sad I Instancji treéci art. 479'* § 2 k.p.c. w kontekécie zasady
prekluzji dowodowe;.

Na marginesie nalezy podkreslié, ze dezaktualizacji ulegl zarzut zwigzany z niezasadnym przyjeciem przez Sad
Okregowy, iz pismo procesowe z dnia 18 sierpnia 2009 roku zostalo nadane w polskiej placéwce operatora
publicznego, albowiem pozwana (...) Spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. przedstawila dowod nadania
przedmiotowego pisma w toku postepowania apelacyjnego (k 3050). Tym samym Sad Apelacyjny nie widzial potrzeby
merytorycznej oceny zastosowanej w tej mierze przez Sad I Instancji instytucji domniemania faktycznego — art. 231
k.p.c., ktorej zasadnoéc byta kwestionowana przez skarzacego.

Nie mogl wywrze¢ zamierzonego przez skarzacego skutku zarzut zwigzany z niedokonaniem przez Sad Okregowy
fizycznego zwrotu odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spoélke z ograniczona odpowiedzialno$cig w W.. Niewatpliwie



racje ma skarzacy podnoszac, ze prawidlowa wykladnia art. 479'# § 11 2 k.p.c. w zw. z § 109 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzedowania sagdéw powszechnych, prowadzi do wniosku,
ze dokonanie zwrotu pisma przez sad procedujgcy w konkretnej sprawie nie oznacza jedynie pozbawienia tego
pisma wszelkich skutkow prawnych poprzez wydanie stosownego zarzadzenia, ale jednoczesnie obliguje do fizycznego
zwrotu pisma wraz z wszelkimi zalgcznikami stronie, ktora wskutek niezachowania wymogdéw formalnych narazila
sie na ten negatywny skutek procesowy. Analiza akt niniejszego postepowania wskazuje, ze Sad Okregowy pomimo
zarzadzenia zwrotu odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spotki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W., pozostawil
przedmiotowe pismo w aktach sprawy nie dokonujac fizycznego jego zwrotu. W ocenie Sadu Apelacyjnego doszlo w
ten sposdb do naruszenia przepiséw prawa procesowego, jednakze pozostaja one bez wplywu na tre$é rozstrzygniecia
Sadu I instancji.

Po pierwsze brak mozliwoéci skorzystania z dowodéw przedstawionych przez pozwanego (...) Spoélke z ograniczona
odpowiedzialno$cia w W. nie moze prowadzi¢ do automatycznego stwierdzenia, ze domniemanie z art. 64 ust. 2 ustawy
Prawo Wlasno$ci Przemyslowej pozostalo wobec niej skuteczne. Sad wydajac rozstrzygniecie bierze za podstawe stan
rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy, a wiec jesli $rodki dowodowe przedstawione przez (...) Spotke z
ograniczong odpowiedzialno$cia w W. doprowadzily do skutecznego wzruszenia powyzszego domniemania, to brak
jest racjonalnych podstaw, aby nie obja¢ nimi takze drugiej z pozwanych spoélek, tym bardziej, ze wykazany zostal
zakres wzajemnych relacji i wspolpracy gospodarczej obu pozwanych spolek.

Po wtére, skarzacy nie wykazal, azeby pozostawienie odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spolki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w W. wplynelo na wynik sporzadzonej przez bieglego opinii. Warto podkresli¢, ze ekspertyza
bieglego opierala si¢ w gléwnej mierze na przedstawionych przez pozwana (...) Spolke z ograniczong
odpowiedzialnoécia w W. w piSmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku schematach dotyczacych sposobu
produkcji §rodka medycznego (...), co mialo istotny wplyw na ocene, czy w rzeczywisto$éci doszlo do naruszenia
praw wylgcznych powodki. Zatem pomimo pozostawienia w aktach sprawy odpowiedzi na pozew pozwanej (...)
Spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia w W., uchybienie jakiego dopuscil sie Sad Okregowy, nie wplynelo na tre$¢
zaskarzonego rozstrzygniecia.

Sad Apelacyjny nie uwzglednil réwniez zarzutdéw skarzacego zwigzanych z przeprowadzeniem w toku postepowania
opinii bieglego M. P.. Prawidlowa ocena podniesionego zarzutu wymaga odniesienie sie do zagadnien zwigzanych z
ocena przedmiotowej ekspertyzy przez Sad I instancji, zakresem materialu dowodowego, jaki stanowil podstawe jej
sporzadzenia oraz ewentualng koniecznoS$cia przeprowadzenia dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo -
badawczego.

Nie ulega watpliwosci, ze dowdd z opinii bieglego podlega, ocenie sadu (art. 233 § 1 k.p.c.) na podstawie kryteriow
zgodnosci z zasadami logiki, doswiadczenia zyciowego i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy bieglego, podstaw
teoretycznych opinii, a takze sposobu motywowania oraz stopnia skuteczno$ci wyrazonych w niej wnioskéw, bez
wkraczania jednakze w sfere wiedzy specjalistycznej. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sad art. 233 § 1
k.p.c. wymaga wykazania, Ze sad uchybil zasadom logicznego rozumowania, lub dos§wiadczenia zyciowego, to bowiem
jedynie moze by¢ przeciwstawione uprawnieniu sadu do dokonywania swobodnej oceny dowodow. Nie jest natomiast
wystarczajace przekonanie strony o innej niz przyjal sad wadze (doniostoéci) poszczegdlnych dowoddéw iich odmiennej
ocenie niz ocena sadu (por. postanowienie SN z dnia 6 listopada 1998 r., IT CKN 4/98 nie publ. wyrok SN z dnia 10
kwietnia 2000 r., V CKN 17/2000, OSNC 2000, nr 10, poz. 189, wyrok SN z dnia 5 sierpnia 1999 r., II UKN 76/99,
OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 732). Skarzacy powinien zwlaszcza wskazaé, jakie kryteria oceny zostaly naruszone przez
sad przy analizie konkretnych dowodéw, uznajac brak ich wiarygodnoéci i mocy dowodowej lub niestuszne im taka
moc przyznajac (por. postanowienie SN z dnia 23 stycznia 2001 r., IV CKN 970/00, Lex nr 52753, wyrok SN z dnia
6 lipca 2005 r., III CK 3/05, Lex nr 180925).

Odnoszac powyzsze do realiow niniejszej sprawy, nalezy stwierdzié¢, ze skarzacy nie wykazal w zaden sposob, azeby
ocena dokonana przez Sad Okregowy wykraczala poza ramy swobodnej oceny dowodéw — art. 233 § 1 k.p.c. Warto
wskazaé, ze kwestionowana opinia zostala sporzadzona przez bieglego, ktéry posiadal wszelkie kwalifikacje do jej



opracowania. Biegly P. z uwagi na swoje do$wiadczenie zZyciowe, dorobek naukowy, pelniona w zyciu zawodowym
funkgcje, tytul naukowy profesora, a takze staz pracy, posiadal wszelkie predyspozycje uprawniajace go do wydania
opinii w przedmiotowej sprawie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ze biegly sporzadzil nie tylko obszerna i
wyczerpujaca opinie pisemna, w ktorej odnidst sie do wszystkich zagadnien bedacych jej przedmiotem, ale rowniez
wskazal i wyjasnil w jej uzasadnieniu przestanki, ktére doprowadzily go do przedstawionych konkluzji. Nadto biegly w
ramach licznych opinii uzupeliajacych, w tym takze ustnych, wypowiedzial sie rzeczowo na temat wszystkich kwestii
spornych miedzy stronami przez co wykazal sie profesjonalizmem i obszerna wiedza w zakresie tematyki objetej
ekspertyza.

Podnoszone przez skarzacego okoliczno$ci, majace na celu oslabienie wiarygodno$ci przeprowadzonej opinii nie
mogly skutkowa¢ zanegowaniem jej mocy prawnej, jako dowodu. Sam fakt, ze tre$¢ opinii bieglego nie byla spdjna z
wnioskami pochodzacymi z prywatnych ekspertyz nie moze $wiadczy¢ o jej wadliwo$ci. Jednoczes$nie poza ogdlnym
sformulowaniem zarzutu wewnetrznej sprzeczno$ci opinii bieglego P., skarzacy nie wskazal na czym ona miata
polegaé. Wreszcie ocena przez bieglego w zakresie mozliwoéci naruszenia patentu przez pozwane spétki nie moze
dyskredytowac¢ jej wnioskow koncowych. Nie ulega watpliwosci, ze biegly nie jest uprawniony do wypowiadania sie w
zakresie zagadnien prawnych, jednakze postapienie wbrew tej regule nie oznacza, ze sporzadzona przez niego opinia
jest bezuzyteczna, albowiem sad ocenia jej tre$¢ zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c., po czym sam formutuje wlasne wnioski
w zakresie zagadnien prawnych. Powyzsza argumentacja doprowadzila Sad Apelacyjny do wniosku, ze skarzacy
nie przedstawil rzeczowych argumentow przeciwko treSci sporzadzonej opinii, za§ wywiedzione przez niego zarzuty
stanowia jedynie polemike z rzeczowa ekspertyza, ktéra stala sie podstawg dokonania ustalen faktycznych przez Sad
I Instancji.

Nie mozna zgodzi¢ sie ze stanowiskiem skarzacego, ze opinia zostala sporzadzona na podstawie dokumentéw, ktore
nie mogly stanowi¢ dowodu w niniejszej sprawie. Nalezy zwro6ci¢ uwage, ze biegly sporzadzajac ekspertyze opart sie
w glownej mierze na dokumentacji zwigzanej ze sposobem produkeji Srodka medycznego (...) — schematach T. (...)
oraz T. (...), a takze dokumencie (...), albowiem byly one wystarczajace do wypowiedzenia sie w kwestiach objetych
opinig. W ocenie Sadu Apelacyjnego, przedstawione przez pozwana (...) Spotke z ograniczona odpowiedzialno$cig w
W. dokumenty mogly w pelni postuzy¢ za podstawe do wydania ekspertyzy.

Zgodnie z dyspozycja art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi dowod tego, ze osoba, ktéra go podpisala, zlozyta
o$wiadczenie zawarte w dokumencie. Skarzacy powolujac sie na fakt, iz schematy T. (...) i T. (...) stanowily jedynie
kopie reprograficzne, dazyl do ich zakwestionowania, jako dowodu. Niewatpliwie dokumenty niepodpisane nie
stanowia dokumentu w rozumieniu art. 245 k.p.c.(por. wyrok SN z dnia 9 grudnia 1980 r., II URN 171/80, OSP 1981,
z. 7, poz. 126). Jednak to, jakie znaczenie dowodowe ma dokument prywatny niepodpisany przez jego wystawce, sad
ocenia na podstawie art. 233 k.p.c. w kontekscie caloksztaltu zebranego materialu dowodowego (por. komentarz T.
Demendeckiego do art. 245 k.p.c., Lex).

W tym miejscu nalezy jednakze wskaza¢, ze dokumenty zalaczone przez pozwana (...) Spoltke z ograniczong
odpowiedzialno$cia w W. w ramach odpowiedzi na pozew, dotyczace sposobu produkgji leku (...) zostaly potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginalem przez reprezentujacego pozwang spotke pelnomocnika. Niemniej jednak zdaniem Sadu
Apelacyjnego schematy T. (...) i T. (...) nie powinny by¢ traktowane jako dokumenty prywatne. W szczegolnos$ci
nalezy zwrdci¢ uwage, ze dokument prywatny stanowi dowod tego, ze osoba podpisujaca go zlozyla zawarte w
nim o$wiadczenie. Zatem nie sposob zawrze¢ w kategorii dokumentéw prywatnych schematow zawierajacych
skomplikowane wzory chemiczne, albowiem strona przedstawiajaca taki dokument nie jest autorem wyrazonego w
nich o$wiadczeniach. Wskazane dokumenty powinny by¢ traktowane jedynie jako o$wiadczenie wiedzy o fakcie —
sposobie produkeji rodka medycznego. Dlatego tez dokumenty te nalezy ocenié przez pryzmat art. 308 k.p.c., zgodnie
z ktorym sad moze dopusci¢ dowod z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planéw, rysunkéw oraz plyt lub tasm
dzwiekowych i innych przyrzadéw utrwalajacych albo przenoszacych obrazy lub dZzwieki. Schematy T. (...) i T. (...)
leku utrwalaja w sposob zobrazowany przebieg i sposéb wytworzenia Srodka medycznego (...). Dlatego w ocenie Sadu



Apelacyjnego nie powinny by¢ utozsamiane z dokumentem prywatnym, lecz szczegélnym $rodkiem dowodowym z
art. 308 k.p.c.

Warto w tym miejscu zauwazy¢, ze opinia eksperta powolanego przez strone powodowa — doc. dr hab. J. S.
(potwierdzajaca stanowisko powodki) réwniez zostala wydana na postawie schematow T. (...) i T. (...). Ekspert ten nie
kwestionowal przydatnoéci tych schematéw do wypowiedzenia sie co do zagadnien stanowiacych przedmiot sporu.
Trafnie wobec tego pozwane podkres$laja niekonsekwencje strony powodowej, ktéra z jednej strony kwestionuje
warto$¢ dowodowa schematow, a z drugiej strony przedstawia opinie prywatne ekspertow, ktérzy w oparciu wlaénie o
te dowody formuluja wnioski swoich opinii. Godzi sie zauwazy¢, ze prywatne opinie rzeczoznawcoéw zaprezentowane
przez pozwane, takze odnosily sie do schematow T. (...) i T. (...). Zaden z bieglych, zaréwno powolanych przez sad
meriti, jak i strony procesu, nie miat watpliwos$ci, ze ujawnione przez pozwane schematy wytwarzania leku (...) sa
wystarczajace do wydania opinii w sprawie.

Nietrafnym jest kwestionowanie przydatno$ci dla potrzeb rozstrzygniecia w niniejszej sprawie dowodu w postaci
dokumentu (...), albowiem wskazany dowdd zostal skutecznie przedstawiony przez pozwana (...) Spotke z ograniczong
odpowiedzialnoécia w W. w piSmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku. Powyzszy dokument mogl zatem
stanowi¢ podstawe do formulowania twierdzen i wnioskéw przez bieglego.

Zastrzezenia apelujacego co do tego, ze fragmenty Gtownej Dokumentacji Leku ( (...)) dotyczacy wytwarzania (...),
wykorzystywanego do produkeji leku (...) nie zostaly zlozone do akt sprawy sg bezzasadne. W aktach sprawy znajduja
sie bowiem dokumenty pochodzace od dostawcy substancji czynnej (...) (...)zwigzane z procesem wytwarzania
(...)stosowanego do produkcji leku (...) w formie tabletek do ssania i zucia (4 i 5 mg).

Wobec powyzszego Sad Apelacyjny uznal, ze ocena opinii bieglego P. w niniejszej sprawie zostal dokonana zgodnie z
regulami swobodnej oceny materialu dowodowego, za$ sama ekspertyza nie budzi watpliwosci w zakresie kwalifikacji
podmiotu ja sporzadzajacego, jak rowniez materialu dowodowego, ktory stanowil jej podstawe.

Nie jest trafny zarzut skarzacego, ze Sad I instancji pomingl dowodd z opinii uzupelniajacej bieglego sadowego M.
P. z 29 lipca 2010 roku oraz z 14 pazdziernika 2010 roku. Skarzacy nie wskazal bowiem, jakie wnioski wynikajace
z uzupekiajacych opinii bieglego winni sta¢ sie podstawag ustalen faktycznych zaskarzonego rozstrzygniecia.
Podkreslenia wymaga, ze opinie bieglego nalezy traktowaé jako calo$¢, za§ w rozpoznawanej sprawie biegly M. P.
rowniez w tych opiniach konsekwentnie i jednoznacznie stwierdzil, ze pozwane nie stosuja oczywistych ekwiwalentow
zastrzezonego patentem sposobu syntezy montelukastu. Nie bez znaczenia jest okoliczno$¢, ze biegly na rozprawie w
dniu 5 maja 2011 roku, a wiec na dalszym etapie postepowania, wyjasnial dodatkowo ustnie wszystkie watpliwos$ci
zwigzane z przedmiotem sporu.

Wreszcie nalezy wskazaé, ze w realiach przedmiotowej sprawy nie ujawnita sie konieczno$é zazadania przez Sad
Okregowy opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo — badawczego. W judykaturze podkresla sie, ze
potrzeba siegniecia po ten $rodek dowodowy wystepuje w szczegblnosci, gdy podlegajacy ocenie sgdu problem, ze
wzgledu na jego zlozono$¢, wymaga wyjasnienia przez specjalistow o szczeg6lnie wysokim stopniu przygotowania
praktycznego i teoretycznego, przy wykorzystaniu najnowszych badan naukowych lub gdy nie da sie usunaé¢ w inny
sposob sprzecznoéci w dostepnych opiniach (por. wyrok SN z dnia 24 czerwca 1981 r., IV CR 215/81, z glosg Z.
Radwanskiego, OSP 1982, z. 7—8, poz. 121; uzasadnienie wyroku SN z dnia 23 maja 2000 r., II UKN 550/99, OSNP
2001, nr 22, poz. 671; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 listopada 2000 r., I UKN 757/99, OSNP 2002, nr 11,
poz. 271; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 28 listopada 2000 r., I CKN 962/98, LEX nr 50823). Nalezy nadto
pamietac, ze skorzystanie z opinii instytutu nie moze by¢ motywowane, wylacznie subiektywna dezaprobata strony
dla przeprowadzonej uprzednio opinii bieglego. Przenoszac powyzsze argumenty na plaszczyzne zaistnialego miedzy
stronami sporu, warto podkres$li¢, ze nie ujawnila sie zadna z okoliczno$ci uzasadniajacych zastosowanie art. 290
k.p.c. W szczego6lnoéci przedmiot toczacego sie postepowania dotyczyl sposobu produkeji Srodka medycznego (...)
w kontek$cie zastrzezen patentowych przystugujacych powoddce. Ustosunkowanie sie do niniejszego zagadnienia
nie wymagalo przeprowadzenia specjalistycznych badan, wykorzystania najnowszych metod technicznych, czy tez



poréwnywania probek preparatow chemicznych, lecz poréwnania sposobu produkcji srodkéw medycznych w oparciu
o dokumentacje przedstawiong przez strony procesu. Tym samym Sad Okregowy stusznie oddalil wniosek dowodowy
powodki o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowego, albowiem nie ujawnily sie przestanki skorzystania z
tego $rodka dowodowego. Zarzuty skarzacej w tej mierze sa pozbawione racji, za$ ich uzasadnienie wskazuje na chec
kwestionowania prawidlowo sporzadzonej opinii bieglego, ktéra w ostatecznym rezultacie okazala sie niekorzystna
dla powodowej spolki.

Nadto nalezy podkresli¢, ze bez znaczenia pozostaje kwestia zwigzana z uznaniem przez Sad Okregowy wniosku
dowodowego w tym zakresie za sp6Zniony z uwagi na zasady prekluzji dowodowej obowigzujace w postepowaniu
gospodarczym. Nalezy zauwazy¢, ze rygor prekluzji dowodowej nie moze pozbawia¢ sadu mozliwosci dazenia do
poznania prawdy, tym samym nawet sp6zniony wniosek dowodowy moze zostaé przeprowadzony z urzedu w oparciu
o tres¢ art. 232 k.p.c. Jednakze mozliwoé¢ dopuszczenia okre§lonego dowodu, nawet w wyniku dzialania przez sad
z urzedu, warunkowana jest jego dopuszczalno$cia oraz zasadnoScia w realiach konkretnej sprawy. Z uwagi na brak
okoliczno$ci uzasadniajacych dopuszcezenie dowodu z instytutu naukowego w niniejszym postepowaniu, kwestia ta
pozostaje prawnie irrelewantna dla rozstrzygniecia.

Chybione sa zarzuty obrazy prawa materialnego.
W szczego6lnosci nie sposob podzieli¢ zarzutu naruszenia art. 64 ust. 2 PWP.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 PWP w przypadku nowego wytworu, ktéry moze by¢ uzyskany opatentowanym sposobem,
domniemywa sie, ze zostal wytworzony tym sposobem. Na osobie trzeciej wytwarzajacej wytwor nowy ciazy obowiazek
wykazania, iz nie wytwarza go przy pomocy sposobu, ktdry jest opatentowanym wynalazkiem. Domniemanie to
ma charakter wzruszalny, a jego obalenie wymaga wykazania, iz wytwor zostal wytworzony sposobem innym niz
opatentowany.

Schematy T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) (D. M. F.) zawieraly dostatecznie duzo informacji wymaganych do
analizy stosowanej przez pozwane syntezy (...). Na podstawie tych dowod6w ustalono, ze strona pozwana syntezuje
(...)za pomoca metody niewchodzacej w zakres zastrzezen patentu powodki.

Warto zauwazy¢, ze uzasadnienie tego zarzutu odnosi sie przede wszystkim do kwestii proceduralnych, a mianowicie

skarzaca wywodzi, ze Sad I instancji sprzecznie z zasadami prekluzji dowodowej okre§lonymi w przepisie art. 479'4 §
2 k.p.c. przeprowadzit dowody z dokumentoéw zalaczonych do pisma pozwanej ad. 2 z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a
wiec Sad II instancji rozpoznajac apelacje winien te dowody pominac.

Kwestia dopuszczenia dowodu z tych dokumentéw zostala omdéwiona we wezeéniejszych rozwazaniach. W ocenie
Sadu Apelacyjnego za prawidlowe nalezy uznaé stanowisko Sadu Okregowego, ktory uznal, ze dowody te nie zostaly
sprekludowane.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 63 ust. 2 PWP.
Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznacza art. 63 ust. 2 PWP.

Z kwestia interpretacji zastrzezen patentowych wigze sie pytanie, czy dopuszczalne jest rozszerzanie zakresu ochrony
wynikajacej z zastrzezen o rozwigzania niezawarte w opisie patentowym, ale bedace ekwiwalentami zgloszonych do
ochrony rozwigzan. W praktyce polskiej odniesienie sie do kwestii ekwiwalentéw nastepuje w przypadku badania
przez Urzad Patentowy RP przeslanek zdolnoSci patentowej. Nie ma natomiast jak dotad wyksztalconej linii
postepowania dotyczacej okreslenia zakresu juz udzielonego patentu.

Podwdjna rola zastrzezen patentowych polega na tym, ze sluza one nie tylko identyfikacji przedmiotu patentu
(wynalazku), ale takze wytyczeniu zakresu ochrony wynikajacej z udzielenia patentu na taki wynalazek. Potrzeba
odpowiedzi na pytanie, czy ochrona patentowa obejmuje jedynie korzystanie z rozwiazania objetego zastrzezeniami



patentowymi, czy takze ich ekwiwalenty, pojawia sie przede wszystkim dopiero w postepowaniu dotyczacym

naruszenia patentu'.

Ekwiwalentne w stosunku do rozwigzania objetego zastrzezeniami patentowymi jest rozwigzanie, w ktérym $rodek
techniczny okre$lony w zastrzezeniach patentowych zastapiono innym, wywolujacym jednak powstanie takiego
samego (zamierzonego) efektu, jak rozwigzanie zastrzegane, przy czym dla przecietnego znawcy zastosowanie tego
innego (ekwiwalentnego) sSrodka nie wymaga wkladu twoérczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomystu

zawartego w zastrzezeniach patentowych' Dla przecietnego znawcy stanowi¢ bedzie to wiec ,réwnowazne odchylenie”
czy ,wariacje” rozwigzania zastrzeganego Ogolnie rzecz ujmujac, ekwiwalentno$é przejawia sie w tym, ze zamiast
niektorych cech zastrzeganych rozwigzanie ma cechy rownowazne. Na gruncie teorii ekwiwalentéw, choé rozwigzanie
przeciwstawiane opatentowanemu rézni sie od niego (od jego cech wskazanych w zastrzezeniach patentowych),
to uznaje sie je za objete ochrona patentowa Polityka patentowa réznych panstw wskazuje na utrzymujace sie
zroznicowanie pogladéw w kwestii ochrony ekwiwalentéw. Dla zilustrowania tych roznic zestawiane sg z reguly
stanowiska dominujace w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Niemczech dopuszczano wytyczanie zakresu ochrony
patentowej przez wykladnie zastrzezen wykraczajaca znacznie poza ich literalne brzmienie. Natomiast interpretacja
zastrzezen patentowych w Wielkiej Brytanii uznawana byla za najbardziej restrykeyjng Te dwa skrajne podejécia
ujawnily sie m.in. w toku prac nad KPE. W celu zlagodzenia istotnych rozbieznosci w polityce krajowych organéow
patentowych wzgledem patentow udzielanych na podstawie tej konwencji uchwalono protokoét interpretacyjny do
art. 69 KPE. Wylaczono w nim dopuszczalno$é wytyczania zakresu ochrony patentowej zaré6wno na podstawie
dostownego brzmienia zastrzezen i postugiwania sie rysunkami oraz opisem tylko do wyjasniania tego, co niejasne,
ale takze i traktowania zastrzezen patentowych jedynie jako ogoélnych dyrektyw pozwalajacych wraz z rysunkami
i opisem rozciagna¢ ochrone na wszystko, co ubiegajacy sie o patent chcial nig obja¢. Zaznaczy¢ jednak warto,
ze takze interpretacja protokolu do art. 69 KPE budzila wiele watpliwosci. W zwiazku z przyjeciem zmienionego
tekstu KPE 2000, protokol ten uzupehliono o ust. 2, bezposrednio odnoszacy sie do teorii ekwiwalentéw, stanowigc
wyraznie, ze zakres ochrony patentow europejskich obejmuje takze rozwigzania, ktérych cechy sa ekwiwalentami cech
wskazanych w zastrzezeniach. Prawo wlasnoéci przemyslowej nie zawiera przepiséw odpowiadajacych protokotowi
interpretacyjnemu do art. 69 KPE, a wiec nakazujacych stosowanie ustalonych w nim regul takze przy wyznaczaniu
zakresu ochrony patentowej udzielonej w trybie patentu krajowego. W literaturze zwraca sie jednak uwage, na
niepozadane skutki, jakie pociggneloby za soba zréznicowanie regul wyznaczania zakresu ochrony patentowej w
zalezno$ci od tego, czy dotyczy patentow krajowych, czy europejskich (M. du Vall, Prawo patentowe s.251-252).

Nawet jednak akceptacja objecia zakresem ochrony rozwigzan ekwiwalentnych do opatentowanych nie rozstrzyga
wszystkich watpliwo$ci zwigzanych z wytyczaniem zakresu ochrony. Zasadnicze znaczenie ma bowiem odpowiedz
na pytanie, jakie rozwigzanie jest rozwigzaniem ekwiwalentnym. Niektorzy autorzy podkreslaja, iz zgodno$é z
protokolem nie wyklucza respektowania reguly, wynikajacej z art. 63 ust 2 PWP, wykluczajacej obejmowanie

ochrong patentowa rozwigzan wykraczajacych poza ramy zastrzezen Inni autorzy zwracaja uwage na to, ze
zapewnienie bezpieczenstwa prawnego osob trzecich wymaga, by dokonujac interpretacji zastrzezen dla wyznaczenia
zakresu ochrony patentowej obejmujacej ekwiwalenty, uwzgledniaé znaczenie, jakie poszczegélne cechy maja
dla opatentowanego rozwigzania. Inni autorzy zwracaja uwage na to, ze zapewnienie bezpieczenstwa prawnego
0sOb trzecich wymaga, by dokonujac interpretacji zastrzezen dla wyznaczenia zakresu ochrony patentowej
obejmujacej ekwiwalenty, uwzglednia¢ znaczenie, jakie poszczegblne cechy maja dla opatentowanego rozwigzania
(E. T., Naruszenie patentu, s.113). Niektorzy natomiast jako kryterium uznania rozwiazania za ekwiwalent objety
ochrong patentowa wskazuja oczywisto$¢ dla przecietnego znawcy rozwigzania przeciwstawianego wynalazkowi
opatentowanemu (K. K., Przedmiotowy zakres ochrony patentowej, s.168).

W ocenie Sadu Apelacyjnego podzieli¢ nalezy te poglady, z ktérych w sporze o naruszenie patentu udzielonego przez
UPRP wynika mozliwo$¢é rozszerzenia zakresu zastrzezen patentowych jedynie o oczywiste ekwiwalenty zastrzezonych
rozwigzan technicznych.



Jak trafnie uznat Sad I instancji material dowodowy sprawy daje podstawy do przyjecia, ze spos6b wytwarzania
leku (...) (T. (...) i T. (...)) nie narusza sposobu zastrzezonego patentem powddki, nie mozna bowiem moéwié¢ o
stosowaniu przez pozwane spolki w procesie wytwarzania montelukastu sodu oczywistych ekwiwalentow wobec
sposobu zastrzezonego patentem nr (...). Wynika to jednoznacznie z opinii bieglego M. P., ktérej wiarygodnosé i moc
dowodowa nie budzi watpliwosci.

Nie powtarzajac rozwazan Sadu I instancji, ktére Sad Apelacyjny w pelni podziela , nalezy tylko podkresli¢, ze w
zastrzezeniach patentu jako zwiazek wyjéciowy w syntezie (...)zastrzezono wylacznie (...), a pozwane jako zwigzek
wyjSciowy wykorzystuja (...) {T. (...)} oraz (...){T. (...)}.

Nadto w kazdym z przedmiotowych sposobéw otrzymywania montelukastu sodu wykorzystywany jest inny produkt
posredni i substrat przy tworzeniu szkieletu gldownego. Nadto ani metoda T. (...), ani metoda T. (...), nie wykorzystuja,
jako produktu posredniego, (...), zastrzezonego w patencie powddki.

Niezaleznie od tego uzycie w metodach T. (...) i T. (...) — odpowiednio - (...)i (...)jako produktéow wyjéciowych,
w miejsce (...)(substancji najwygodniejszej z praktycznego punktu widzenia), wymagalo dodatkowych badan.
Uzywane przez pozwane substancje sa reaktywne, a wiec ewentualne reakcje uboczne w metodach T. (...) i T. (...)
powodowalyby obnizenie wydajno$ci pozadanych produktéw prowadzac rownocze$nie do powstania znacznych iloéci
zanieczyszczen. Zmuszalo to wiec podmioty korzystajace z metod T. (...) i T. (...) do podjecia badanh majacych na celu
ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie (...)badz (...) jako substratu, zamiast (...) i do opracowania szczegotowej
procedury pozwalajacej na otrzymanie pozadanego produktu z jak najwyzsza wydajnoScig. Dopiero przeprowadzenie
odpowiednich badan moglo umozliwi¢ stwierdzenie, czy uzyte w metodach T. (...) i T. (...) aminy do oczyszczenia
produktu poséredniego, tworza (...)z (...)(w patencie powddki zastrzezono w tym celu wykorzystanie wylacznie (...)). W
konsekwencji zaden z uzytych w metodach T. (...) i T. (...) zamiennikdw nie byt oczywisty - dla chemikéw posiadajacych
wiedze dotyczaca syntezy chemicznej nie bylo wiadome, ze zastgpienie jednego odczynnika-reagenta w reakcji
chemicznej (objetej zastrzezeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem (stosowanym
przez pozwanych w metodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek konicowy i tylko ten skutek koncowy, w postaci
otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badan pozwolilo stwierdzi¢, czy dane substraty moglyby zostac skutecznie
wykorzystane w syntezie docelowego produktu.

Nadto sposéb zastrzezony patentem powodki wymaga uzycia(...)- dla utworzenia (...) w sposobie zastrzezonym
powyzszym patentem konieczne jest uzycie (...). Tymczasem w metodzie T. (...) nie uzywa sie (...) w ogole (uzywa
sie (...)). Z kolei w pierwszym etapie metody T. (...) uzywa sie (...)jednakze do wytworzenia (...)wymagane jest uzycie
jedynie(...)(nie dwdch, jak w zastrzezeniach patentu (...)). Technologie stosowane przez strony procesu, roznia sie
parametrami ilo$ciowymi. Metoda T. (...), w stosunku do zastrzezen patentu (...), skraca proces syntezy o jeden etap,
co skutkuje zmniejszeniem iloéci odczynnikow, rozpuszcezalnikéw, operacji do wykonania i naktadu pracy, a takze
powoduje to obnizenie iloSci odpadéw. Sposéb zapisu zastrzezen patent (...) - brak jakichkolwiek zastrzezen co do
pochodnych (...) takich jak estry, nitryle czy amidy, ktére moglyby by¢ uzyte jako zwigzki wyjSciowe oraz ograniczenie
sie, przy zastrzeganiu (...), wylacznie do (...)wskazuje, ze zglaszajaca miala swiadomo$¢ trudnoéci i ograniczen procesu
produkcji(...), tym bardziej, ze w przypadku innego stosowanego zwigzku -(...)uznala za celowe szczegétowo i szeroko
zastrzec mozliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...).

Podsumowujac nalezy podnies¢, ze pochodne (...)uzyte w sposobach T. (...) i T. (...) nie sa ekwiwalentami (mozna je
traktowaé jedynie jako substytuty), a wiec substancje wyj$ciowe sg inne (patent — (...), T. (...)- (...), T. (...) - (...), a
nadto w kazdej z reakcji jest inny, charakteryzujacy sie odmiennymi wlasciwo$ciami chemicznymi, produkt.

Nie mozna sie zgodzi¢ z teza apelacji, ze Sad I instancji nie zastosowal w rozpoznawanej sprawie teorii ekwiwalentow.
Przeciwny wniosek wynika z analizy pisemnych motywow zaskarzonego wyroku, czego nie podwaza zaprezentowany
w uzasadnieniu apelacji jeden fragment wywodow sadu meriti. Nie ulega bowiem watpliwosci, ze Sad Okregowy —
na podstawie opinii bieglego M. P. — badal, czy (...) i (...)mozna traktowac jak oczywiste zamienniki i ostatecznie
uznal, ze nie sa one ekwiwalentne wobec zastrzezen patentu powodki. Ponadto Sad Okregowy wskazal, ze w



kazdym z przedmiotowych sposobdéw otrzymywania (...)wykorzystywany jest inny produkt posredni i substrat przy
tworzeniu szkieletu glownego, jak rowniez podkreslil, ze pozwane nie wykorzystuja jako produktu posredniego,
(...), zastrzezonego w patencie powddki. Niezaleznie od tego Sad I instancji zwrocil uwage na to, ze wykorzystanie
pochodnych (...)wymagalo dodatkowych, opisanych w uzasadnieniu wyroku badan. Sad Okregowy analizowal rowniez
zastosowanie w procesie syntezy (...):T. (...) - nie uzywa sie go w ogdle, a T. (...) — w mniejszej ilo$ci niz w procesie
bedacym przedmiotem patentu.

Gdyby Sad I instancji nie podzielal pogladu, ze teoria ekwiwalentéw ma zastosowanie réwniez na gruncie ustawy
Prawo WlasnosSci Przemyslowej, ocena zasadnoéci powoddztwa moglaby sie ograniczy¢ do stwierdzenia, ze zakres
przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe. Nie dochodzi wobec tego do naruszenia patentu, jezeli
brakuje chociazby jednej z zastrzezonych cech, a zatem literalna wykladnia zastrzezen patentowych patentu nr (...)
prowadzi do wniosku, iz pozwane nie naruszajg prawa wylacznego powodki.

Z tych wszystkich wzgledow Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje rozstrzygajac o kosztach
postepowania apelacyjnego z mocy art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz § 10.1 pkt. 17 w zwiagzku z § 12.1. pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U.02.163.1349).



