Sygn. akt X GC 711/11

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 22 grudnia 2011 roku powodka A. z siedziba w S., w Szwecji, na podstawie art. 287 ust. 1 w
zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku — Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U. z 2013 roku,
poz. 1410 t.j.), wniosla o zakazanie pozwanej K. d.d. z siedziba w N., w Slowenii, naruszen prawa wylacznego
przystugujacego powodce na mocy patentu (...), tj.: o zakazanie oferowania, uzywania, wprowadzania do obrotu i
importu produktéow leczniczych zawierajacych optycznie czysta s6l magnezowa (-)-5-metoksy-2-{[(4-metoksy-3,5-
dimetylo-2-pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-omeprazolu, czyli esomeprazolu), w tym produktéw
L. (...) mg kapsulki dojelitowe twarde oraz (...) 40 mg kapsulki dojelitowe twarde, dopuszczonych do obrotu na
podstawie pozwoleh Ministra Zdrowia o numerach odpowiednio (...)i (...) oraz o nakazanie pozwanej podania do
wiadomoSci publicznej sentencji wyroku w czeSci zakazujacej naruszen prawa wylacznego przyshugujacego powodce
poprzez nakazanie pozwanej jednorazowego opublikowania, na jej koszt, orzeczenia we wskazanym zakresie, w
dzienniku Rzeczpospolita, na stronie 3 wydania ogoélnopolskiego, w wymiarze co najmniej 1/6 strony, w terminie 14
dni od uprawomocnienia sie wyroku oraz upowaznienie powodki do opublikowania orzeczenia na koszt pozwanej na
wypadek, gdyby pozwana nie wykonala tego obowiazku w terminie. Nadto, wniosla o zasadzenie od pozwanej na rzecz
powddki kosztdéw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powddka podnioslta, ze jest czeécig globalnej grupy spdlek (...), zajmujacej jedna
z czolowych pozycji wséréd innowacyjnych firm farmaceutycznych. Wéréd najwiekszych osiggnie¢ grupy A.
znajduje sie m.in. opracowanie substancji czynnych lekéw t.j.: omeprazol oraz optycznie czyste sole: sodowa i
magnezowa esomeprazolu. Powddce przystuguje prawo wylaczne z polskiego patentu (...), pt. Optycznie czyste
sole zwigzkéw pirydynylometylosulfinylo-1H-benzimidazolu i $rodek farmaceutyczny je zawierajacy. Pozwana jest
znanym europejskim wytworea generycznych (odtworcezych) preparatoéw leczniczych. Koncentruje swoja dziatalnosé
na wytwarzaniu lekéw bedacych zamiennikami lekéw oryginalnych, zawierajacych te sama substancje czynng. W
polowie 2010 roku pozwana uzyskala pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktéow f. (...) zawierajacych,
jako substancje czynna, optycznie czysta s6l magnezowa esomeprazolu. Produktem leczniczym referencyjnym (tzw.
oryginalnym) dla produktow (...) byl produkt powo6dki pod nazwa (...), zawierajacy, jako substancje czynna, optycznie
czysta s6l magnezowsq esomeprazolu. Pozwana jest odpowiedzialna za wprowadzenie na polski rynek produktow (...),
a ponadto, jest jego wytworca. Ten sam produkt leczniczy pozwanej jest dopuszczony do obrotu w innych krajach
czlonkowskich (...), pod réznymi nazwami, w tym w N.. Juz w 2008 roku pozwana planowata podjecie produkeji
preparatow farmaceutycznych, ktore naruszalyby patent powddki (...) oraz ich wprowadzenie do obrotu na terytorium
Polski. W zwigzku z tym, pozwana zlozyla do Urzedu Patentowego RP wniosek o uniewaznienie tego patentu. W dniu
16 grudnia 2010 roku Urzad Patentowy RP oddalit wniosek pozwanej o uniewaznienie patentu (...). Pomimo tego, na
poczatku 2011 roku powodka stwierdzila, ze produkt p. (...) jest jednak wprowadzany do obrotu na terytorium P. i
niezwlocznie uzyskala produkt pozwanej celem przeprowadzenia badan na poziom optycznej czystoSci zawartej w nim
soli magnezowej esomeprazolu. Ustalony poziom zanieczyszczenia enancjomerem R-omeprazolu oznaczal, ze poziom
czysto$ci optycznej substancji czynnej produktéw (...) wynosi 99,06%. W dniu 26 lipca 2011 roku Sad Okregowy w
Lodzi udzielil powodce zabezpieczenia jej roszczen, dochodzonych niniejszym pozwem. W dniu 15 grudnia 2011 roku
powddka wezwala pozwang do dobrowolnego zaniechania naruszen. Powddka podkreslila, ze patentem (...) chronione
sg sole magnezowa i sodowa esomeprazolu o czysto$ci optycznej wynoszacej co najmniej 98% e.e. Tymczasem, warto$¢
czysto$ci optycznej substancji czynnej produktow (...) wynosi 99,06% e.e. Prowadzi to do jednoznacznego wniosku,
ze produkty (...) wkraczaja w zakres wylaczno$ci przyznany powddce na mocy patentu (...). Wprowadzanie do obrotu
produktdéw f. (...) lub dokonywanie w stosunku do nich innych czynno$ci wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa
wlasnoS$ci przemyslowej, stanowi naruszenie prawa z patentu (...). Pozwana nie zareagowala jednak na powyzsze
wezwanie.

(pozew k. 3-18)



W odpowiedzi na pozew pozwana wniosla o oddalenie pow6dztwa w catoéci oraz o zasadzenie od powodki na swoja
rzecz kosztow procesu, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana podniosla, ze sporne produkty nie naruszajg patentu powddki,
ktory chroni zwigzek chemiczny pod nazwa optycznie czysta s6l magnezowa esomeprazolu. Sporem objete jest w
szczegoblnosci znaczenie sformulowania ,,optycznie czysta sol”, ktore zostalo uzyte w patencie powodki i ktore nie jest
precyzyjne. Przyjawszy w niniejszym postepowaniu bardzo szeroka interpretacje pojecia ,optyczna czysto$¢” powodka
wywodzi, ze optycznie czysta jest substancja czynna w spornym leku (...) wytwarzanym przez pozwang. Pozwana
twierdzi, ze sporny lek nie zawiera soli czystej optycznie w rozumieniu patentu (...) — poziom czysto$ci tej soli jest
za niski, aby mozna byto méwic o czystosci optycznej. Zdaniem pozwanej, sl magnezowa esomeprazolu o czystosci
optycznej 98,8%-99,6% e.e. nie jest solg optycznie czystg. Wszak solg optycznie czysta jest s6l o poziomie czystosci
od 99,8% e.e. wzwyz. W rezultacie, substancja czynna produktéw (...) nie jest optycznie czysta s6l magnezowa
esomeprazolu. Pozwana podniosla, Ze nadrzedna rola zastrzezen w stosunku do opisu wynalazku sprowadza sie do
tego, ze samo wskazanie danej cechy w opisie, bez rownoczesnego ujawnienia jej w zastrzezeniach, nie wystarcza
dla objecia tej cechy ochrona. Natomiast zastrzezenia znajdowaé musza pelne oparcie w opisie wynalazku, stuzy on
bowiem do ich wyjasnienia i wykladni. Urzad Patentowy RP podkresla przyjecie przez ustawodawce na gruncie Prawa
wlasno$ci przemystowej zasady tzw. dostlownej wykladni zastrzezen patentowych oraz wskazuje, ze rysunek i opis
patentowy w zadnym razie nie moga sluzy¢ do okreélenia zakresu ochrony wynalazku, a jedynie do interpretacji
zastrzezen patentowych. Cechy techniczne wynalazku niepodane w zastrzezeniach patentowych mimo, zZe ujawnione
w opisie wynalazku i na rysunku, nie sg objete ochrona patentowa. Pozew opiera sie na zalozeniu, ze zakres ochrony
patentowej jest wyznaczony przez opis wynalazku, nie za$ przez zastrzezenia patentowe. Tymczasem pozwana uwaza,
ze to zastrzezenia patentowe wyznaczaja zakres ochrony patentowej i Ze w niniejszym postepowaniu powo6dka
interpretuje swdj patent zbyt szybko. Termin ,,czysto$¢ optyczna” w rozumieniu omawianego patentu ksztaltuje sie na
poziomie 99,8% e.e. i wyzszym. ,,Czysto$¢ optyczna” soli enancjomeru (-) omeprazolu o wartoéci ponizej 99,8% e.e.
nalezy do stanu techniki i jako taka nie moze podlega¢ wylaczno$ci wynikajacej z patentu. W zastrzezeniach patentu
(...) nie ujawniono zadnych soli magnezowych lub sodowych enancjomeru (+) omeprazolu, patent (...) dotyczy tylko
enancjomeru (-) omeprazolu (tj. esomeprazolu) i opis nie podaje w odniesieniu do takich soli zadnej innej wartosci
czystoSci optycznej niz 99,8% i 99,0% e.e. Tym samym, warto$é 98% e.e. nie moze by¢ uznana za odpowiadajaca
pojeciu optycznej czystosci w odniesieniu do soli magnezowej i sodowej esomeprazolu, a przyjecie takiej interpretacji
zastrzezen patentowych wykracza poza zakres ujawnienia patentu i wynalazku. Zdaniem pozwanej, powodka, poprzez
probe obnizenia progu czystoSci optycznej wskazanej w zastrzezeniach patentu (...) do 98%, zmierza do faktycznego
wyeliminowania z rynku, jako naruszajacych jej patent, wszelkich produktéw zawierajacych esomeprazol. Pozwana
podniosla takze zarzut, ze substancje chronione patentem (...) nie spelialy w dacie zgloszenia wynalazku przestanek
wymaganych do uzyskania patentu, tj. nowoSci i poziomu wynalazczego. Ostatecznie, pozwana podniosta zarzut
w przedmiocie dopuszczalno$ci i adekwatnoSci roszezenia o zamieszczenie ogloszenia w ogdlnopolskim wydaniu
dziennika Rzeczpospolita.

(odpowiedzZ na pozew k. 326-342)

W pismie procesowym z dnia 6 czerwca 2014 roku powddka, w zwigzku ze zmiang okoliczno$ci sprawy, na podstawie

art. 479(4V§ 2 zd. 2 k.p.c., zmodyfikowala zadanie pozwu zawarte w pkt A petitum pozwu w ten sposéb, ze zamiast
zadania zakazania pozwanej naruszen prawa wylacznego przystugujacego powodce na mocy patentu (...), wniosta
o zakazanie pozwanej naruszen prawa wylacznego przystugujacego powddce na mocy dodatkowego Swiadectwa
ochronnego do patentu (...). W pozostalym zakresie, tj. w szczeg6lnoSci co do sformulowania treéci zgdanego nakazu
zaniechania oraz treéci zadania z pkt B petitum pozwu, powddztwo pozostawila bez zmian.

(pismo procesowe k. 1603-1606)



Na rozprawie w dniu 11 czerwca 2014 roku pozwana wniosta o oddalenie zmodyfikowanego powddztwa. Stanowisko
to podtrzymala w piémie procesowym z dnia 23 czerwca 2014 roku, podtrzymujac jednoczesnie zadanie w zakresie
zasadzenia od powodki kosztéw postepowania.

(e-protokol rozprawy z dnia 11 czerwca 2014 roku k. 1619v., pismo procesowe k. 1625-1627)

W pi$mie procesowym z dnia 25 marca 2015 roku powddka, w zwigzku ze zmiang okolicznoSci sprawy, na podstawie

art. 479*§ 2 zd. 2 k.p.c., po raz drugi zmodyfikowala zagdanie pozwu zawarte w pkt A petitum pozwu w ten sposob,
ze zamiast zadania zakazania pozwanej naruszen prawa wylacznego przystugujacego powodce na mocy dodatkowego
$wiadectwa ochronnego do patentu (...), wniosla o ustalenie, ze pozwana naruszyla prawo z patentu (...) oraz z
dodatkowego Swiadectwa ochronnego do patentu (...) poprzez oferowanie, uzywanie, wprowadzanie do obrotu i
import produktéw leczniczych zawierajacych optycznie czysta s6l magnezowa (-)-5-metoksy-2-{[(4-metoksy-3,5-
dimetylo-2-pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-omeprazolu, czyli esomeprazolu), w tym produktéw
L. (...) mg kapsulki dojelitowe twarde oraz (...) 40 mg kapsulki dojelitowe twarde, dopuszczonych do obrotu na
podstawie pozwolen Ministra Zdrowia o numerach odpowiednio (...)i (...). W pozostalym zakresie, tj. co do tresci
zadania z pkt B petitum pozwu, pow6dztwo pozostawila bez zmian.

(pismo procesowe k. 1669-1672)

W pi$mie procesowym z dnia 13 kwietnia 2015 roku pozwana wniosla o oddalenie zmodyfikowanego powddztwa.
Jednocze$nie podtrzymala zadanie w zakresie zasadzenia od powddki kosztow postepowania.

(e-protokol rozprawy z dnia 11 czerwca 2014 roku k. 1619v., pismo procesowe k. 1625-1627)

Na rozprawie w dniu 22 czerwca 2015 roku powddka cofnela pierwotnie dochodzone roszczenia, szczegbélowo opisane
w pkt A petitum pozwu, tj. roszczenie o zakazania pozwanej naruszen prawa wylacznego przyshugujacego powodce na
mocy patentu (...) i 0 zakazania pozwanej naruszen prawa wylacznego przystugujacego powodce na mocy dodatkowego
$wiadectwa ochronnego do patentu (...), wraz ze zrzeczeniem sie tych roszczen.

(e-protokol rozprawy z dnia 22 czerwca 2015 roku k. 1727)

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 roku Sad Okregowy w Lodzi, X Wydziat Gospodarczy, w sprawie o sygn.
akt X GC 711/11, umorzy! postepowanie w zakresie zadania zakazania pozwanej naruszen praw z patentu oraz praw
z dodatkowego §wiadectwa ochronnego.

(postanowienie k. 1726)
Sad Okregowy ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powobdka A. z siedzibg w S., w Szwecji jest czeScia globalnej grupy spolek (...), zajmujacej jedna z czotowych
pozycji wérdd innowacyjnych firm farmaceutycznych. Dzialalnoé¢ grupy A. koncentruje sie na prowadzeniu niezwykle
kosztownych i skomplikowanych badafn nad nowymi lekami. Wéréd najwiekszych osiagnie¢ grupy A. znajduje
sie opracowanie przelomowych innowacyjnych substancji czynnych lekéw t.j.: bursztynianu metoprololu, furmanu
kwetiapiny, anastrozolu i budesonidu/formoterolu, omeprazolu oraz optycznie czystych soli: sodowej i magnezowej
esomeprazolu. W spotce (...) (nalezacej obecnie do grupy A.) opracowano substancje czynng o miedzynarodowe;j
nazwie niezastrzezonej omeprazol, sprzedawang w postaci preparatéw farmaceutycznych L.. O. jest zwigzkiem
recemicznym stanowigcym mieszanine 1:1 dwoch enancjomerdéw: enancjomeru (-) i enancjomeru (+) omeprazolu. O.
ijego enancjomery sg nieaktywnymi prolekami ulegajacymi przemianie w ten sam farmakologicznie czynny zwiazek
dopiero w organizmie pacjenta. Powo6dka wdrozyla szeroko zakrojony, dlugotrwaly i niezwykle kosztowny program
badawczy dla uzyskania nowego inhibitora pompy protonowej, dzialajacego jeszcze lepiej niz L.. W trakcie czysto
teoretycznego badania, poza zakresem programu badawczego, wynalazcy powodki nieoczekiwanie uzyskali optycznie
czysta s6l magnezowa enancjomeru (-) omeprazolu (zwanego esomeprazolem) i odkryli, ze s6l ta ma niezwykle



korzystane wlasciwosci farmakokinetyczne i zalety kliniczne. W efekcie powyzszego powodka opracowata preparat N..
Preparat N. zawiera jako substancje czynng s61 magnezowa enancjomeru (-) omeprazolu o bardzo wysokiej czystosci
optycznej. A. uzyskala zezwolenie na dopuszczenie preparatu N. do obrotu calkowicie niezaleznie od zezwolenia
dla preparatu L., gdyz te produkty nie s3 wzajemnymi zamiennikami wg zasad dotyczacych substancji produktow
leczniczych.

(okolicznoéci bezsporne, a nadto: certyfikat rejestracji powddki wraz z thumaczeniem przysiegtym k. 30-36)

Pozwana K. d.d. z siedzibg w N., w S. jest znanym europejskim wytworca generycznych (odtwdrezych) preparatow
leczniczych. Koncentruje swoja dzialalno$¢ na wytwarzaniu lekdw bedacych zamiennikami lekéw oryginalnych,
zawierajacych te sama substancje czynna.

(wydruk z rejestru pozwanej wraz z thumaczeniem przysiegtym k. 346-353, wydruk internetowy ze strony polskie
spolki-corki pozwanej k. 57-58)

Powddce od dnia 27 maja 1994 roku przyshugiwalo prawo wylaczne z polskiego patentu (...), pt. Optycznie czyste sole
zwigzkow pirydynylometylosulfinylo-1H-benzimidazolu i $rodek farmaceutyczny je zawierajacy.

(dokument patentowy k. 38 wraz z opisem patentowym k. 39-54, wyciag z rejestru patentowego k. 55 wraz z kopia
dowodu wniesienia oplaty za 18-ty rok ochrony patentu (...) k. 55)

Patent (...) w zastrzezeniu pierwszym zastrzegal ,,optycznie czysta so6l (-)-5-metoksy-2-{[(4-metoksy-3,5-dimetylo-2-

pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-omeprazolu) z Na« * Dlub Mg(( 2) (7)) tj. optycznie czyste
sole sodowa lub magnezowa esomeprazolu, zastrzezone dodatkowo oddzielnie w zastrzezeniach drugim i trzecim,
a w zastrzezeniu czwartym - preparat farmaceutyczny zawierajacy ,optycznie czysta sol (-)-5-metoksy-2-{[(4-

metoksy-3,5-dimetylo-2-pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-omeprazolu) z Na‘* Mub Mg(( 2) ((+7))

jako substancje czynna oraz farmaceutycznie dopuszczalny no$nik.
(okoliczno$¢ bezsporna)

Powoddce przystugiwal takze patent europejski (...), udzielony na substancje s6l enancjomeru (-) omeprazolu, bez
okreSlenia jej czystosci optycznej, jednakze zostal on w calo$ci uniewazniony w 2006 roku. Po jego uniewaznieniu
powddka zlozyta zgloszenia wydzielone z tego patentu i otrzymata dwa nowe patenty na s6] magnezowa enancjomeru
(-) omeprazolu, tym razem o czysto$ci optycznej 99,8% e.e. (patent (...)) i s6] enancjomeru (-) omeprazolu o czystoéci
optycznej 99,8% e.e. (patent (...)). Patenty te rowniez zostaly uniewaznione przez Europejski Urzad Patentowy.
Jednakowoz, decyzjami Komisji Odwolawczej Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawach (...)i (...)uchylone
zostaly decyzje Europejskiego Urzedu Patentowego uniewazniajace patenty europejskie powodki (...)i (...).

(okolicznoéci bezsporne, a nadto: kopia decyzji Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawie uniewaznienia
patentu (...) wraz z thumaczeniem przysieglym k. 401-423, decyzje (komparycje i sentencje) Komisji Odwolawczej
Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawach (...) i (...)k. 1041-1047 wraz z tlumaczeniami przysieglymi k.
1051-1058, pelna tre$¢ decyzji w sprawie T1760/11 k. 1135-1181v. )

W dniu 29 grudnia 2008 roku pozwana zlozyta do Urzedu Patentowego RP wniosek o uniewaznienie patentu powodki
(...). Pozwana uzasadniala swdj wniosek tym, ze bedzie ubiega¢ sie o rejestracje leku i ma zamiar wprowadzaé
preparaty farmaceutyczne zawierajace sole magnezowe (-)-enancjomeru omeprazolu na rynek w Polsce. W zwigzku
z tym, ewentualne uniewaznienie kwestionowanego patentu wplynie na jej prawa i obowiazki z ten sposob, ze bedzie
miala ona prawo do prowadzenia dzialalno$ci zarobkowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez wprowadzanie do
obrotu produktow zawierajacych zwigzki zastrzezone w zastrzezeniach spornego patentu, bez konieczno$ci ubiegania
sie o licencje, czy tez bez obaw, Ze zostanie wezwana do zaprzestania produkcji w zwigzku z naruszeniem prawa
przyznanego wczesniej innemu podmiotowi. Tymczasem, tak dlugo, jak udzielony patent nie zostanie uniewazniony,
pozwana bedzie dotknieta skutkami wylacznoSci przez to, ze bez zgody uprawnionego nie mogla korzysta¢ w sposéb



zarobkowy lub zawodowy z wynalazku objetego patentem. Wskazala przy tym, ze rozpoczecie produkcji wymaga
kosztownych i dlugich przygotowan, zwlaszcza w dziedzinie farmacji. W dniu 16 grudnia 2010 roku Urzad Patentowy
RP oddalil wniosek pozwanej o uniewaznienie patentu (...).

(wniosek pozwanej o uniewaznienie patentu k. 113-125, decyzja Urzedu Patentowego RP o oddaleniu tego wniosku
k. 126-148)

W maju 2010 roku pozwana uzyskala pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktéw farmaceutycznych
E. zawierajacych, jako substancje czynng, optycznie czysta so6l magnezowa esomeprazolu. Zgodnie z treScig
Charakterystyki Produktu L., substancja czynna leku pozwanej jest esomeprazol w postaci dwuwodowej soli
magnezowej. Pozwana jest wskazana w zatwierdzonych ulotkach jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na
polski rynek produktow E., a ponadto — jako jego wytworca.

(charakterystyka produktu leczniczego E. 20 mg oraz E. 40 mg k. 59-76 i 80-97 wraz z zatwierdzonymi ulotkami
przylekowymi tych produktéw leczniczych k. 77-79 i 98-100, dokumentacja dotyczaca udzielenia pozwolen na
dopuszczenie do obrotu produktéow farmaceutycznych E. k. 733-1028, plyta CD k. 732)

Ten sam produkt leczniczy pozwanej jest dopuszczony do obrotu w innych krajach czlonkowskich (...), pod ré6znymi
nazwami, w tym - w Norwegii jako E. K. kapsulki 20 mg i 40 mg. Pozwana przyznala, ze wszystkie produkty
wymienione w liScie dunskiego pelnomocnika powd6dki z dnia 14 czerwca 2010 roku, w tym — E. 20 mg i 40 mg, beda
wytwarzane tym samym sposobem. Pozwana nie zaprzeczyla rowniez, ze R. (Panstwem Referencyjnym) dla polskiego
produktu jest Dania, podobnie jak dla norweskiego produktu pozwane;j.

(pismo duniskiego pelnomocnika powodki z dnia 14 czerwca 2010 roku i odpowiedz pozwanej z dnia 22 czerwca 2010
roku wraz z tlumaczeniami przysieglymi k. 101-107

Przy okazji sporu dotyczacego ochrony slowenskiego patentu powddki na optycznie czysta s6l magnezowa
esomeprazolu pozwana przedstawila powodce certyfikat analizy dwoch prébek z badania substancji czynnej
wykorzystywanej przez pozwana. Wyniki te potwierdzily, ze zawarto$¢ zanieczyszczenia enancjomerycznego
(zanieczyszczenia F) w substancji czynnej pozwanej wynosi maksymalnie 0,38% do 0,54%.

(kopia Certyfikatu Analizy wraz z tltumaczeniem przysieglym k. 108-112)

Na poczatku 2011 roku powodka stwierdzila, ze produkt pozwanej E. jest wprowadzany do obrotu na terytorium Polski
i niezwlocznie uzyskala produkt pozwanej celem przeprowadzenia badan na poziom optycznej czystoSci zawartej w
nim soli magnezowej esomeprazolu. W dniu 26 maja 2011 roku powddka przeprowadzila w swoim laboratorium testy
zakupionych w Polsce probek produktu E., ktdre wykazaly, ze rzeczywisty poziom zanieczyszczen enancjomerycznych
w produktach pozwanej wynosi 0,47%, co jest zgodne z trescia przedlozonego przez pozwana Certyfikatu Analizy.
Ustalony poziom zanieczyszczenia enancjomerem R-omeprazolu oznaczal, ze poziom czysto$ci optycznej substancji
czynnej produktéw E. wynosi 99,06%.

(faktura zakupu produktéw E. na terytorium P. k. 149-150, raport z badania produktéw E. z dnia 1 czerwca 2011 roku
wraz z thumaczeniem przysiegtym k. 151-198)

W lipcu 2011 roku powo6dka otrzymata ekspertyze prof. dr hab. K. W. z Instytutu (...) (...), zawierajacg interpretacje
wynikow badan przeprowadzonych w laboratorium powodki. Z ekspertyzy tej wynikalo, ze istnieje pelna tozsamos§é
soli magnezowej esomeprazolu stanowigcej substancje czynna preparatow E. i soli magnezowej enancjomeru (-)
omeprazolu z zastrzezen pierwszego i drugiego patentu (...) oraz pelna tozsamo$é preparatow E. i preparatu
farmaceutycznego z zastrzezenia czwartego patentu (...).

(ekspertyza prof. dr hab. K. W. k. 199-215)



Postanowieniem z dnia 26 lipca 2011 roku Sad Okregowy w Lodzi, X Wydzial Gospodarczy, w sprawie o sygn.
akt X GCo 199/11, udzielil powddce zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie wprowadzania do obrotu produktow
leczniczych EManera 20 mg i 40 mg, dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwolen Ministra Zdrowia (...) i
(...), jako dzialan grozacych naruszeniem prawa wylacznego z patentu PL (...), skierowanego przeciwko pozwanej,
poprzez zakazanie pozwanej wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych zawierajacych optycznie czysta
s6l magnezowa (-)-5-metoksy-2-{[(4-metoksy-3,5-dimetylo-2-pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-
omeprazolu, czyli esomeprazolu), w tym produktéw leczniczych E. 20 mg i 40 mg.

(postanowienie SO z dnia 26 lipca 2011 roku k. 251-252 wraz z uzasadnieniem k. 252-264 zalgczonych do sprawy akt
o sygn. X GCo 199/11)

W dniu 15 grudnia 2011 roku powbédka wezwala pozwana do dobrowolnego zaniechania naruszen. Pozwana nie
zado$Cuczynila powyzszemu wezwaniu.

(wezwanie do zaniechania naruszen wraz z tltumaczeniem przysieglym k. 217-220 i z dowodem nadania k. 221)

W miedzyczasie, tj. w dniu 28 listopada 2011 roku, pozwana wniosla do Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego
skarge na decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 16 grudnia 2010 roku wydang w przedmiocie uniewaznienia
patentu PL (...). Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 roku Wojewddzki Sad Administracyjny uchylil zaskarzong decyzje,
stwierdzajac, ze nie podlega ona wykonaniu.

(skarga na decyzje (...) k. 548-566, odpowiedz (...) na skarge k. 424-438, wyrok WSA z dnia 11 kwietnia 2012 roku
wraz z uzasadnieniem k. 599-615v.)

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2014 roku Naczelny Sad Administracyjny oddalil skarge kasacyjna powddki od wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ze skargi pozwanej na decyzje (...)
z dnia 16 grudnia 2010 roku w przedmiocie uniewaznienia patentu PL (...).

(wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 roku wraz z uzasadnieniem k. 1586-1590)

Okres ochrony powddki wynikajacy z patentu (...) wygast w dniu 27 maja 2014 roku. W tym tez dniu weszlo w zycie
Dodatkowe $wiadectwo ochronne do patentu (...) jako tzw. patentu podstawowego.

(Dodatkowe $wiadectwo ochronne k. 1608, Swiadectwo rejestracji k. 1609-1612, wyciag z rejestru patentowego k.
1614-1616)

Okres ochrony powo6dki wynikajacy z Dodatkowego Swiadectwa ochronnego wydanego do patentu (...) wygast w dniu
11 marca 2015 roku.

(okoliczno$¢ bezsporna, a nadto: Dodatkowe §wiadectwo ochronne k. 1608)

Zakresem patentowym (...) objete byly sole sodowe i magnezowe obydwu form omeprazolu, w tym w szczego6lnosci
esomeprazolu od 98% e.e. do 299,9% e.e. Wyniki pomiaré6w wykonanych w laboratorium powodki wskazywaly na
czysto$¢ soli magnezowej esomeprazolu na poziomie 99,04% e.e. Deklarowany zakres zawartosci soli magnezowej
esomeprazolu przez pozwang wynosit 98,8% e.e. do 99,6% e.e. Warto$ci te spelnialy definicje ,,soli optycznie czystej”
w rozumieniu patentu (...). Choé brak bylo wynikéw badan preparatu E. (...) mg, to jednak mozna bylo uznaé,
w $wietle poréwnania (...) obu produktow E. (20 mg i 40 mg), ze produkt ten (E. 20 mg) ma identyczny sklad
jakoSciowy jak produkt E. (...) mg. Roznil sie jedynie zawarto$cig substancji czynnej. Sklad chemiczny kapsulek 20
mg i 40 mg podany w (...) oraz w ulotkach dla pacjenta podawat szereg skladnikow, ktore sa standardowo stosowane
jako dodatki bedace ,farmaceutycznie dopuszczalnym noénikiem”. Optyczna czysto$é substancji czynnej, tzn. soli
magnezowej esomeprazolu, spelniala zastrzegane patentem (...) normy czysto$ci. Substancja czynna produktéw
leczniczych E. 20 mg i 40 mg byla tozsama pod wzgledem czystoSci optycznej (zawartoSci enancjomerycznej) z
substancja objeta definicja preparatu farmaceutycznego wskazana w zastrzezeniu czwartym z tego patentu. Przyklady



realizacji wynalazku chronionego patentem (...) w postaci ujawnienia wytwarzania soli (+) omeprazolu mogly
stanowi¢ ujawnienie soli (-) omeprazolu. Stan techniki w dniu 28 maja 1993 roku byt taki, ze nic nie wskazywalo na
to, ze w oczywisty sposéb da sie zsyntezowac sole magnezowe esomeprazolu, nawet o czystoSci nizszej niz 98% e.e. W
dodatku, literatura dostepna w tamtym czasie nie wskazywala nawet na to, ze jest jakikolwiek sens to robi¢. Zarzut
nieoczywistosci patentu (...), przyjety wg Europejskiego Urzedu Patentowego, wydawat sie by¢ niezrozumialy.

(opinia pisemna Instytutu (...) (...) wykonana przez dr hab. prof. nadzw. Z. W. k. 1069-1074, opinia ustna dr hab. prof.
nadzw. Z. W., e-protokoét rozprawy z dnia 22 czerwca 2015 roku (k. 1727), czas nagrania: 00:11:55-00:39:28)

Stosujac wlasng procedure rozdzialu enancjomeréw autorzy patentu (...) otrzymali S-omeprazol o czystoSci 94 % e.e.,
a R-omeprazol o czysto$ci 98% e.e. Posiadajac wiedze, ze chemia enancjomerdw jest ,,symetryczna”, sposéb opisany
przez autoréw patentu (...) mozna bylo z powodzeniem zastosowaé do otrzymania S-omeprazolu o czystos$ci 98% e.e.
Dalsze badania naukowe wykazaly, ze czysto$¢ odpowiedniego enancjomeru omeprazolu mozna bylo jeszcze podnie$é
przeprowadzajac go w s6l sodowa lub magnezowa i dokonujac krystalizacji tejze soli. Co istotne, sole omeprazolu
sq trwalsze niz sam omeprazol. Jedna z nich, tj. s6] magnezowa S-omeprazolu wykazala interesujace wlasciwosci
biochemiczne, ktore znalazly zastosowanie w preparacie leczniczym N.. W patentach europejskich (...)i (...) czystosé
patentowanego zwiazku, tj. esomeprazolu, ustalono za zgoda patentujacego na >99,8% e.e. Nie zaistnialy przy tym
zadne przestanki natury chemicznej, by czysto$é patentowanego zwigzku ustali¢ na tak wysoka, gdyz najblizszy stan
techniki dotyczyl zwigzku o e.e. okolo 92% i to o konfiguracji R. W zastrzezeniach patentu (...) nie dokonano takich
ograniczen, jak podane powyzej, nie podano liczb, a czysto$é okreslono opisowo. Biorac za podstawe opisane w
patencie przyklady wykonania, za dolna granice czystosci patentowanego zwiazku nalezalo przyja¢ 98% e.e. Choé
Farmakopea (...) dla lekéw zawierajacych esomeprazol zaklada czysto$¢ tegoz jako =99,8% e.e. (co jest realizowane
w preparacie powddki N.), to podobny lub identyczny efekt terapeutyczny osiagnieto stosujac preparat pozwanej
E., w ktéorym czysto$¢é esomeprazolu ustalono na 99,04% e.e. Czysto§¢ produktu pozwanej nie wchodzi w zakres
zastrzezen patentéw (...)1 (...) (jest po prostu nizsza), byla natomiast objeta zastrzezeniami patentu (...) na podstawie
interpretacji przykladéow wykonania patentu. Produkt pozwanej E. o zawartoSci skladnika aktywnego o czystosci
99,04% e.e. nie jest zgodny z wymogami Farmakopei (...).

(opinia pisemna uzupelniajgca Instytutu (...) (...)wykonana przez dr hab. prof. nadzw. Z. W. k. 1518-1523, opinia
ustna dr hab. prof. nadzw. Z. W., e-protokd}l rozprawy z dnia 22 czerwca 2015 roku (k. 1727), czas nagrania:
00:11:55-00:39:28)

Ustalajac powyzszy stan faktyczny Sad Okregowy opart sie na dowodach z dokumentoéw zalaczonych do akt sprawy,
dowodach z dokumentow znajdujacych sie w zalaczonych do sprawy aktach o sygn. X GCo 199/11 (wymienionych w
stanie faktycznym sprawy) oraz opinii Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk wykonanej przez jej pracownika dr hab.
prof. nadzw. Z. W.. Przedstawione wyzej okolicznoSci nie zostaly w skuteczny sposob zakwestionowane przez strone
przeciwng do podnoszacej je.

Jednocze$nie, Sad pomingl dowody z nastepujgcych dokumentéw: faktury za zakup leku E. i opakowan tego leku
(k. 216 i 282), orzeczenia Sadu norweskiego (k. 222-281), pisma powodki z dnia 7 listopada 2008 roku zlozonego w
postepowaniu przez Europejskim Urzedem Patentowym (k. 354-400), korespondencji z dziennikiem Rzeczpospolita
(k. 439-440), fragmentéw Farmakopei (...) (k. 441-444), opinii prywatnej profesoréow J. K. i J. S. (k. 450-531 i
622-700), orzeczen sadow zagranicznych (k. 1106-1134), wyroku ETS (k. 1229-1267), orzeczenia Sadu estoniskiego
(k. 1268-1299), wyciagu z podrecznika do chemii organicznej (k. 1327-1333), artykulu prasowego (k. 1334-1335 i
1340-1341), dokumentéw zgromadzonych na k. 1343-1354 i k. 1360-1366, kolejnej opinii prywatnej profesora dr
hab. D. G. i jej uzupehienia (k. 1367-1398v. i 1411-1413), wycofania wniosku o uniewaznienie patentu i umorzenia
postepowania przez (...) (k. 1490-1492), dokumentéw dotyczacych W. (k. 1554-1565 i 1567-1569), statutu PAN (k.
1571-1576) i wstepnego raportu oceniajacego R. (k. 1705-1720), jako nie wnoszace niczego do sprawy i pozostajace
calkowicie obojetne z punktu widzenia przedmiotowego rozstrzygniecia.



Jesli chodzi o wszystkie dokumenty prywatne, przede wszystkim za$ — jesli chodzi o opinie prywatne profesoréw J. K.
iJ. S. oraz profesora dr hab. D. G., przypomnie¢ nalezy, Ze zgodnie z art. 245 k.p.c., stanowig one wylaczenie dowod
tego, ze osoba, ktora je podpisala, zlozyla o§wiadczenie zawarte w dokumencie. Zalaczona przez powodke w poczet
materialu dowodowego opina profesoréw J. K. i J. S. oraz zalaczona przez pozwana opinia profesora dr hab. D. G.
mialy wylgcznie charakter prywatny, gdyz dokonane zostaly — jesli chodzi o pierwsza z nich - na zlecenie powodki w
postepowaniu sagdowym toczacym sie w Norwegii w 2012 roku, a jesli chodzi o druga z nich — na zlecenie pozwanej
w trakcie toczacego sie przed tut. Sadem postepowania w 2013 roku. Stanowia wiec jedynie dokument prywatny w
rozumieniu art. 245 k.p.c. Opinie opracowywane na zlecenie stron traktowane sa jako element materialu procesowego
wyrazajacy ich stanowiska. Zawarta w takiej opinii argumentacja moze stanowic¢ jedynie wsparcie pogladu samej
strony. Podobne stanowisko zajal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 15 stycznia 2010 roku, w sprawie I CSK 199/09,
w ktorym stwierdzil, Ze: ,jezeli strona dolacza do pisma procesowego ekspertyze pozasadowa i powoluje sie na jej
twierdzenia i wnioski, ekspertyze te nalezy traktowac jako cze$¢ argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej
przez strone. Gdy strona sklada ekspertyze z intencja uznania jej przez sad za dowdd w sprawie, wowczas istnieja
podstawy do przypisania jej takze znaczenia dowodu z dokumentu prywatnego. Pozasadowa opinia rzeczoznawcy jako
dokument prywatny stanowi jedynie dowdd tego, ze osoba, ktora ja podpisala wyrazila zawarty w niej poglad, nie
korzysta natomiast z domniemania zgodno$ci z prawdg zawartych w niej twierdzen” (tak w wyr. SA w Lodzi z dnia
21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1199/14).

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Powodztwo o ustalenie, ze pozwana naruszyla prawo z patentu (...) oraz z dodatkowego $wiadectwa ochronnego do
patentu (...) jest bezzasadne i jako takie, podlega oddaleniu w caloSci.

W pierwszej kolejnoéci wskazaé nalezy, ze stosownie do tresci art. 479* § 2 zd. 11 2 k.p.c., obowigzujacego do dnia
2 maja 2012 roku (uchylonego przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 16 wrze$nia 2011 roku, Dz.U. Nr 233, poz. 1381,
zmieniajacej ustawe — Kodeks postepowania cywilnego z dniem 3 maja 2012 roku), w toku postepowania nie mozna
wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okoliczno$ci powdd
moze zadaé, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego warto$ci lub innego przedmiotu, a w sprawach o §wiadczenie
moze nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu o $§wiadczenia za dalsze okresy.

Wskaza¢ przy tym nalezy, ze przepisy ustawy z dnia 16 wrze$nia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) stosuje sie do postepowan wszczetych po dniu jej
wejScia w Zycie, tj. po dniu 3 maja 2012 roku. Tymczasem nie ulega watpliwoéci, ze przedmiotowa sprawa wszczeta
zostala w dniu 22 grudnia 2011 roku, a zatem przed dniem jej wejsScia w zycie. Stad na jej gruncie pelne zastosowanie

znalaz} przepis art. 479*§ 2 zd. 1i 2 k.p.c.

Na mocy zd. 1 § 2 art. 479* w toku postepowania, co do zasady, nie ma mozliwoéci dokonywania jakichkolwiek
przeksztalcenn przedmiotowych. Odnosi sie to zar6wno do przeksztalcen o charakterze iloSciowym (rozszerzenie
powbddztwa, zgloszenie kolejnych roszczen obok dotychczasowych), jak i o charakterze jako$ciowym (np. zmiana
roszczenia niepienieznego na pieniezne). Nalezy uzna¢, Zze odnosi sie to rowniez do zmiany podstawy faktycznej
zadania. Wyjatkiem sa sytuacje, gdy zaistnieje zmiana okolicznosci powodujaca konieczno$¢ dokonania zmiany
zadania przez powoda (np. pierwotny przedmiot sporu ulegl zniszczeniu). Wobec tak wasko zakreslonej
dopuszczalnoéci przeksztalcenn przedmiotowych, czynnoéci powoda wykraczajace poza ramy wynikajace ze zmiany
okoliczno$ci sa bezskuteczne. Paragraf 2 in fine wprowadza takze definitywny zakaz przeksztalcenn podmiotowych (art.

194-196, art. 198 k.p.c.) — tak komentarz do art. 479* k.p.c., red. Z. 2011, wyd. 5/ F.-G..

W razie ,,zmiany okoliczno$ci” pow6d moze zadaé zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, przedmiotu zamienionego.

Przepis nie precyzuje znaczenia ,,zmiany okolicznoéci” pozostawiajac to praktyce - tak komentarz do art. 479% k.p.c.
T II, red. P. 2010, wyd. 5/ B..



W ocenie Sadu, dokonane na gruncie przedmiotowej sprawy przeksztalcenie przedmiotowe powoddztwa bylo
dopuszczalne, bylo ono bowiem wynikiem zmiany okoliczno$ci powodujacej konieczno$é dokonania zmiany zadania
przez powbddke. Przypomnie¢ nalezy, ze w dniu 22 grudnia 2011 roku powodka wystapila z powodztwem o
zakazanie pozwanej naruszen prawa wylacznego przyslugujacego powddce na mocy patentu (...), tj.: o zakazanie
oferowania, uzywania, wprowadzania do obrotu i importu produktéw leczniczych zawierajacych optycznie czysta
s6l magnezowa (-)-5-metoksy-2-{[(4-metoksy-3,5-dimetylo-2-pirydynylo)metylo]sylfinylo}-1H-benzimidazolu ((-)-
omeprazolu, czyli esomeprazolu), w tym produktéw L. (...) mg kapsulki dojelitowe twarde oraz (...) 40 mg kapsulki
dojelitowe twarde, dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleh Ministra Zdrowia o numerach odpowiednio
(...)i (...). Nastepnie, po wygasénieciu w dniu 27 maja 2014 roku okresu ochronnego wynikajacego z patentu (...)
i wejéciu w zycie Dodatkowego $wiadectwa ochronnego do patentu (...), powodka zmienila Zadanie i wystgpita z
powddztwem o zakazanie pozwanej naruszen prawa wylacznego przystugujacego powddce na mocy dodatkowego
Swiadectwa ochronnego do patentu (...) (zakres naruszen pozostawiajac bez zmian). Ostatecznie za$, po wygasnieciu
w dniu 11 marca 2015 roku okresu ochronnego wynikajacego z Dodatkowego Swiadectwa ochronnego wydanego
do patentu (...), powddka zmienila zgdanie i wystapila z powddztwem o ustalenie, Ze pozwana naruszyla prawo z
patentu (...) oraz z Dodatkowego $wiadectwa ochronnego do patentu (...). Niewatpliwym jest, ze wyga$niecie najpierw
okresu ochronnego wynikajacego z patentu (...), a nastepnie — okresu ochronnego wynikajacego z Dodatkowego
Swiadectwa ochronnego wydanego do patentu (...), stanowilo taka zmiane okolicznosci, ktéra uprawniata powddke do
zmiany przedmiotowej powodztwa. Z calg pewnoscia powodka wystepujac z pozwem w grudniu 2011 roku nie mogla
przewidzieé, ze powinna byta od razu wystapic z powddztwem o ustalenie. W tamtym czasie powodce przystugiwato
roszczenie o zakazanie naruszen z uwagi na przystugujacy jej okres ochronny z patentu (...).

Faktem jest, ze w wyroku z dnia 12 stycznia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt I ACa 1100/14, Sad Apelacyjny w
Warszawie wyrazil zgota odmienny poglad na gruncie analogicznego, jak w przedmiotowej sprawie, stanu faktycznego.
Podkresli¢ jednak nalezy, ze Sad orzekajacy w niniejszym postepowaniu nie jest zwigzany pogladami innych Sadow i
na kanwie rozpatrywanego przypadku nie zgadza sie z tym odmiennym pogladem wyrazonym przez Sad Apelacyjny
w Warszawie. Zdaniem Sadu, jak to juz wczeéniej zostalo podniesione, powddka wystepujac z pozwem w grudniu
2011 roku nie mogla przewidziec, ze okres ochronny wynikajacy z patentu (...), z uwagi na tak dlugi czas trwania
postepowania, wygaénie juz w jego trakcie. Nie mozna tez, zdaniem Sadu, wysuwa¢ tak daleko idacych twierdzen,
jakoby powddka, zachowujgc nalezyta staranno$¢, mogla przynajmniej przewidzieé taki skutek. Formulowanie juz w
2011 roku przedmiotowego powo6dztwa w ten sposob, ze powddka wnosilaby o ustalenie, ze pozwana naruszyla prawo
z patentu (...), zakladajac od razu, Ze proces bedzie sie toczyl na tyle dlugo, ze z pewnosScia w czasie jego trwania okres
ochronny wynikajacy z patentu (...) wygasnie, byloby, zdaniem Sadu, calkowicie bezzasadne.

Przechodzac do meritum wskazaé nalezy, co nastepuje:

Stosownie do tresci art. 189 k.p.c., powod moze zadaé ustalenia przez sad istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Interes prawny powddztwa o ustalenie stanowi przestanke - takze o charakterze materialnoprawnym - zgloszonego na
podstawie art. 189 k.p.c. zagdania. Zar6wno przy powodztwie o §wiadczenie, jak i uksztaltowanie prawa lub stosunku
prawnego powdd nie wykazuje swego interesu, jaki ma w wytoczeniu tego powddztwa.

Obecnie obowigzujacy przepis art. 189 k.p.c. stanowi, ze powdéd moze zadac¢ ustalenia przez sad istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Nie usunat on rozbiezno$ci pogladéw co
do znaczenia poszczegoélnych przestanek powoddztwa o ustalenie, jak i jego rozgraniczenia z innymi roszczeniami,
zwlaszcza gdy powodowi z danego stosunku prawnego przyshuguje kilka wymagalnych roszczen. Wedlug A. S.
(Ustalenie odpowiedzialnoSci za szkode przyszla, P.. 1973, nr 5, s. 7in.), w art. 189 k.p.c. nie zostala przyjeta odrebna
przeslanka powodztwa o ustalenie, ktéra polegala na dzialaniu powoda w celu zapobiezenia naruszeniu jego prawa
(por. art. 3d.k.p.c.). Stosownie do art. 189 k.p.c., powddztwo o ustalenie nie spelnia juz wylacznie funkcji prewencyjno-
zapobiegawczej, co oznacza rozszerzenie zakresu jego zastosowania. J. K. (glosa do orzeczenia SN z dnia 13 kwietnia
1965 r., IT CR 266/64), z powolaniem sie na wypowiedzi doktryny, wskazuje, Ze ustawodawca pozostawiajac jedyna



podstawe w postaci interesu prawnego w art. 189 k.p.c. nie wylacza bezwzglednie powddztwa o ustalenie wtedy, gdy
prawo powoda zostalo naruszone i to nawet w taki sposob, ze powdd moze w powodztwie o $§wiadczenie dochodzié
wszystkich naleznych §wiadczen wiazacych sie z danym prawem, jezeli tylko ma interes prawny w ustaleniu. Interes
za$§ prawny istnieje w tych wypadkach, gdy powo6dztwo o ustalenie w wiekszym stopniu zabezpiecza ochrone praw
powoda. Podobnie - zdaniem glosatora - ksztaltuje sie problem stosunku powédztwa o ustalenie do powodztwa o
uksztaltowanie prawa lub stosunku prawnego. W myél tej reguly ogdlnej, powddztwo o ustalenie nie jest uzasadnione,
gdy powdd moze skutecznie wytoczy¢ powddztwo ksztaltujace.

Pojecie interesu prawnego obszernie omoéwione w literaturze przedmiotu i na ogdl zgodnie rozumiane jest jako
potrzeba prawna (zob. E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sadowym postepowaniu cywilnym,
Warszawa, 1982, s. 48). Potrzeba ta wynika z sytuacji prawnej, w jakiej sie powod znajduje. Decyzja sadu o
wydanie wyroku ustalajacego wynika ze stwierdzenia, ze istnieje potrzeba tego rodzaju ochrony sadowej. Analiza
wypowiedzi w doktrynie i judykaturze prowadzi autora do wniosku, ze pojecie interesu prawnego nalezy rozumieé
szeroko, tzn. nie tylko w sposob wynikajacy z tresci okre$lonych przepisow prawa przedmiotowego, lecz w sposob
uwzgledniajacy oprocz tresci tych przepiséw rowniez ogblna sytuacje prawng powoda. K. P. (Postepowanie sporne
rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 150 i n.) twierdzi, ze pojecie to w ramach konstrukeji powddztwa o ustalenie
powinno by¢ interpretowane z uwzglednieniem szeroko pojmowanego dostepu do sadéw w celu zapewnienia ochrony
prawnej - jako zasadniczo jedynej mozliwej w konkretnym wypadku - w formie ustalenia stosunku prawnego lub
prawa w sensie pozytywnym lub negatywnym. W wyroku z dnia 9 lutego 2012 r., III CSK 181/11, OSNC 2012,
nr 7-8, poz. 101, Sad Najwyzszy wskazal, ze jezeli powodztwo o ustalenie istnienia prawa jest jedynym mozliwym
srodkiem jego ochrony, pow6d ma interes prawny w zadaniu ustalenia. W uzasadnieniu tego wyroku podkreslil, ze
powddztwo przewidziane w art. 189 k.p.c. ma znaczenie uniwersalne, a interes prawny w rozumieniu tego przepisu
stanowi szeroka formule, obejmujgcg wiele sytuacji prawnych, w ktérych uwiklany moze by¢ podmiot wystepujacy
z powodztwem o ustalenie istnienia (nieistnienia) prawa lub stosunku prawnego. Wedlug T. R. (Interes prawny
w procesie cywilnym i w postepowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971, s. 26), przez interes prawny w procesie
cywilnym nalezy rozumie¢ obiektywna w §wietle obowigzujacych przepiséw prawnych, to jest wywolang rzeczywistym
narazeniem lub zagrozeniem okreslonej sfery prawnej, potrzebe uzyskania okreslonej tresci wyroku. E. B. w glosie do
uchwaly SN z dnia 25 stycznia 1995 r., III CZP 176/94, OSP 1996, z. 1, poz. 27, odwolujac sie do licznych wypowiedzi
doktryny na gruncie art. 189 k.p.c., wskazuje, ze przez interes prawny w rozumieniu tego przepisu rozumie¢ nalezy
istniejaca po stronie podmiotu prawa cheé uzyskania okreélonej korzysci w sferze jego sytuacji prawnej. Korzy$¢ zas,
w jakiej osiagnieciu jest zainteresowana osoba wystepujaca z roszczeniem z art. 189 k.p.c., polega na otworzeniu
stanu pewno$ci prawnej co do aktualnej sytuacji prawnej tego podmiotu, wzmacniajgcego - zgodnie z obowigzujacym
prawem - mozliwo$¢ zadania ochrony tej sytuacji glébwnie poprzez stworzenie prejudycjalnej przestanki skutecznosci
tej ochrony. Instrumentem stuzacym uzyskaniu tak okreslonej korzysci jest - w mysl art. 189 k.p.c. - stwierdzenie,
na mocy orzeczenia sadu istnienia stosunku prawnego lub prawa, ktére wyznaczajg sytuacje prawng podmiotu (zob.
takze E. Budna, Glosa do uchwaly SN z dnia 19 kwietnia 1988 r., III CZP 26/88, OSP 1991, z. 1, poz. 4).

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego podkresla sie, ze uksztaltowany jest poglad stwierdzajacy, iz interes prawny
istnieje tylko wtedy, gdy powdd potrzebie ochrony prawnej swej sfery prawnej uczyni¢ moze zado$¢ przez samo
ustalenie istnienia badzZ nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Konsekwencja tego pogladu jest roéwniez dalszy
utrwalony poglad, zZe interes ten nie istnieje wowczas, gdy juz jest mozliwe wytoczenie powddztwa o §wiadczenie,
chyba ze ze spornego stosunku prawnego wynikaja jeszcze dalsze skutki, ktorych dochodzenie w drodze powodztwa o
$wiadczenie nie jest mozliwe lub nie jest jeszcze aktualne (wyrok SN z dnia 30 pazdziernika 1990 r., I CR 649/90, Lex
nr 158145). Kontynuacja tego kierunku orzecznictwa jest wypowiedZ Sadu Najwyzszego w wyroku z dnia 2 czerwca
2006 1., I PK 250/05, M.P.Pr. 2006, nr 9, s. 491, stwierdzajaca, ze pogladowi, iz mozliwo$¢ dochodzenia przez
powoda §wiadczen z okre§lonego stosunku prawnego wyklucza istnienie interesu prawnego w ustaleniu tego stosunku,
nalezy przypisa¢ znaczenie zasady, od ktorej istnieja wyjatki. Decydujace w tym zakresie powinny by¢ wlasciwoéci
stosunku prawnego. Interes prawny moze polega¢ na usunieciu niepewnosci co do prawa majatkowego, ktore jeszcze
sie nie zaktualizowalo, a takze prawa o charakterze niemajatkowym okre$lajagcym osobiste przymioty (kwalifikacje
zawodowe) powodki. W wyroku z dnia 15 marca 2002 r., II CKN 919/99, Lex nr 54376, Sad Najwyzszy wyjasnil, ze



skuteczne powolanie sie na interes prawny wymaga wykazania, iz oczekiwane rozstrzygniecie wywola takie skutki
w stosunkach miedzy stronami, w nastepstwie ktorych ich sytuacja prawna zostanie okre$lona jednoznacznie i tym
samym wyeliminowane zostanie, wynikajace z blednego przekonania co do przyslugiwania powodowi okreslonych

uprawnien, ryzyko naruszenia w przyszlosci jego praw. W przypadku gdy dojdzie juz do naruszenia prawa, w zwigzku z
taczona jest mozliwoéé

ienie, zaniechanie, znoszenie

ktérym powodowi stuzy roszezenie o Swiadczenie (danie, cz
skutecznego wystapienia z powddztwem o ustalenie, skoro sfera podlegajaca ochronie jest w takiej sytuacji szersza, a

rozstrzygniecie o roéznicy zdan w stanowiskach stron nabiera charakteru przestankowego (zob. m.in. takze wyrok SN
z dnia 1 kwietnia 2004 r., IT CK 125/03, OSP 2005, z. 2, poz. 23, uzasadnienie uchwaly SN z dnia 17 grudnia 1993 r.,
III CZP 171/93, OSNCP 1994, nr 7-8, poz. 149 i uzasadnienie uchwaly SN z dnia 25 stycznia 1995 r., III CZP 179/94,
OSNCP 1995, nr 5, poz. 76).

Powoda wystepujacego z powddztwem o udzielenie ochrony prawnej na podstawie art. 189 k.p.c. obcigza obowiazek
wykazania faktéw uzasadniajacych interes prawny, o ktérym mowa w tym przepisie (art. 6 k.c.). Interes prawny musi
by¢ ponadto zgodny z prawem i zasadami wspoélzycia spolecznego, jak rowniez celem, ktéremu stuzy art. 189 (wyrok
SN z dnia 28 listopada 2002 r., IT CKN 104/00, Lex nr 75344).

Majac powyzsze na uwadze oraz przechodzgc na grunt przedmiotowej sprawy podkreéli¢ nalezy z cala stanowczoScia,
ze powodka A. z siedziba w S., w Szwecji, nie wykazala istnienia interesu prawnego w wytoczeniu przedmiotowego
powodztwa o ustalenie, ze pozwana K. d.d. z siedzibg w N., w Slowenii, naruszyla prawo z patentu (...) oraz z
dodatkowego $wiadectwa ochronnego do patentu (...).

Sad pragnie przy tym zaznaczyé, ze orzekal wylacznie na podstawie takiego materiatu dowodowego, jaki zostal
zaoferowany przez strony tegoz postepowania. Tymczasem zaoferowany przez powodke material dowodowy wskazuje
na to, ze zgloszone przez nig roszczenie moze zostaé zaspokojone w drodze alternatywnego powodztwa o zasadzenie.
Z przepisu art. 287 ust. 1 Prawa wlasnoéci przemyslowej wyraznie wynika, ze uprawniony z patentu, ktérego patent
zostal naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od naruszajacego patent zaniechania naruszania,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej
szkody: 1) na zasadach ogoélnych albo 2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

W ocenie Sadu, ustalenie, jakiego zagda powodka, ma stuzyé w przyszlosci dochodzeniu innego roszczenia przed
sadem powszechnym. Zaznaczy¢ przy tym nalezy — jeSli chodzi o to przyszle roszczenie - ze nie ma jakichkolwiek
przeszkod, aby z roszczeniem tym powddka wystapila juz w chwili obecnej. Wszak dochodzenie tego roszczenia w
drodze powbdztwa o §wiadczenie jest mozliwe i jest rowniez aktualne. Powodka zada wydania wyroku ustalajacego,
celem rozstrzygniecia spornej kwestii na przyszloéc. Tymczasem prawu polskiemu nie jest znana konstrukcja takiego
orzeczenia, w ktérym jeden z saddw ustala jaka$ okoliczno$¢ w taki sposéb, aby w przyszlych procesach pomiedzy tymi
samymi stronami sprawa byla juz wyjaéniona, rozstrzygnieta co do zasady i by sady te zajmowaly sie juz wylacznie
sprawami innego typu, podrzednymi, stanowiacymi niejako konsekwencje wcze$niejszego orzeczenia ,nadrzednego”
wobec pozostalych, przyszlych. Na gruncie obowigzujacego prawa Sady rozpoznaja konkretne roszczenia, w ktérych
ewentualnie jako przestanke prejudycjalng ustalaja, czy np. w sprawie o eksmisje istnieje w ogole podstawa do wydania
rzeczy. Nie ma podstawy do wydawania wyroku li tylko po to, by w przyszlych procesach mozna bylo dochodzic¢
ochrony np. w postaci praw dzialowych, podzialowych, windykacyjnych.

Nie mozna rowniez twierdzi¢, aby okoliczno$ci nakre$lone przez powddke w pisémie procesowym z dnia 25 marca 2015
roku stanowily o wystepowaniu po jej stronie interesu prawnego w ustaleniu, ze pozwana naruszyla prawo z patentu
(...) oraz z dodatkowego $wiadectwa ochronnego do patentu (...).

Powodka podnosi, zZe jej interes prawny wynika z potrzeby usuniecia niepewnosci co do ewentualnego roszczenia
pozwanej skierowanego przeciwko powddce o odszkodowanie z tytulu wykonania zabezpieczenia udzielonego przez
Sad Okregowy w Lodzi postanowieniem z dnia 26 lipca 2011 roku (sygn. akt X GCo 199/11). Tymczasem, jak stusznie



wskazuje pozwana, zaprezentowany przez powbddke powyzszy argument majacy uzasadnia¢ wystepowanie po jej
stronie interesu prawnego, jest chybiony. Racje nalezy przyznaé stronie pozwanej, jakoby roszczenie powodki o
ustalenie nie jest i nie bylo objete zabezpieczeniem udzielonym powddce mocg postanowienia Sagdu Okregowego w
Lodzi, X Wydzialu Gospodarczego z dnia 26 lipca 2011 roku, sygn. akt X GCo 199/11. Zabezpieczenie dotyczyto wszak
wylacznie roszczen objetych wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, czyli roszczen o zakazanie pozwanej naruszen
patentu. Zmiana powbdztwa, ktéra prowadzi do wystgpienia z nowym roszczeniem zamiast pierwotnie dochodzonego,
zawiera w sobie dorozumiane cofniecie pierwotnie zgloszonego zadania. Sytuacja taka odpowiada swoim charakterem
takiej, jaka powstaje w wyniku cofniecia pozwu (M. Jedrzejewska, K. Witz (w:) Kodeks postepowania cywilnego.
Komentarz, pod red. T. Ereciniskiego, t. 1, Warszawa 2009, s. 586). Co wiecej, powodka modyfikujac pozew w ten
sposob, ze roszczenie zakazowe zastapila roszczeniem o ustalenie, cofnela na rozprawie w dniu 22 czerwca 2015 roku
powodztwo co do roszcezenia zakazowego wraz ze zrzeczeniem sie tegoz roszczenia. Ale nawet gdyby tego nie uczynila
wprost, powyzsza modyfikacja powodztwa w istocie swej stanowila cofniecie powddztwa co do roszczenia zakazowego.
Tymczasem, przestanka powstania roszczenia odszkodowawczego z art. 746 k.p.c. (o ktérym wspomina powodka w
piSmie procesowym z dnia 25 marca 2015 roku) jest zarébwno oddalenie powoddztwa, jak i cofniecie pozwu. Z tych
tez przyczyn, roszczenie pozwanej o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia jest niezalezne
od wyniku postepowania o ustalenie. A zatem, uwzglednienie powodztwa o ustalenie nie stanowiloby przeszkody
do domagania sie przez pozwana naprawienia szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia. Zaprezentowane
powyzej pojmowanie przez powodke interesu prawnego w ustaleniu, ze pozwana naruszyta prawo z patentu (...) oraz
z dodatkowego $wiadectwa ochronnego do patentu (...), z cala pewnoScia nie zastuguje na uwzglednienie.

Ostatecznie wskaza¢ nalezy, Ze roszczenie o ustalenie, ze pozwana naruszala prawo z patentu oraz z Dodatkowego
$wiadectwa ochronnego, stanowi, tak naprawde, okoliczno$é faktyczna z przeszloéci, a zatem stwierdzi¢ wypada, iz
powddka zada ustalenia co do faktu - to za$ sprzeczne jest z przepisem art. 189 k.p.c.

Powddztwo z art. 189 k.p.c. moze mie¢ charakter pozytywny (o stwierdzenie istnienia) lub negatywny (o stwierdzenie
nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa. Przepis art. 189 k.p.c. ma charakter prawnomaterialny, tzn. jest
przepisem, ktory sad stosuje do ustalonego stanu faktycznego niezaleznie od tego, w jakim akcie prawnym dane
prawo zostalo uregulowane (lub z jakiego aktu dany stosunek prawny wynika). Z tego wzgledu takze legitymacja
procesowa jest w tym zakresie kategoria prawa materialnego. Poniewaz art. 284 Prawa wlasnoSci przemystowej stuzy
rozgraniczeniu drogi sagdowej od drogi postepowania administracyjnego, nalezy przyjaé, ze nie moze on stanowié¢
materialnoprawnej podstawy roszczenia o ustalenie prawa. W konsekwencji, to art. 189 k.p.c. stanowi wylaczng
podstawe ustalenia istnienia lub nieistnienia praw podmiotowych w zakresie prawa wlasnosci przemystowej — tak
komentarz do art. 189 k.p.c., (...). 3, red. N. 2015, wyd. 1.

Powodztwo o ustalenie nie moze skutecznie zmierzaé do ustalenia faktéw niemajacych prawotworczego charakteru
(wyr. SN z 17.12.1997 1., I PKN 434/97, OSNP 1998, Nr 21, poz. 627).

A zatem powddztwo z art. 189 k.p.c. nie moze skutecznie zmierzaé¢ do ustalenia faktéw, a juz zwlaszcza ustalenia czy
okoliczno$ci faktyczne wystapily. Wyjatkowo dopuszcza sie mozliwo$é dochodzenia w drodze takiego powodztwa tzw.
faktow prawotworezych. Muszg to byé jednak fakty, z ktérych w sposdb bezposredni wynika istnienie (nieistnienie)
stosunku prawnego lub prawa. Zdaniem Sadu, na gruncie przedmiotowej sprawy powddka ustalenia takich faktow
nie dochodzita.

Majac powyzsze na uwadze, brak bylo podstaw do wydania wyroku ustalajacego.

Bezzasadnym okazalo sie takze drugie roszczenie, z jakim wystgpita powddka, tj. roszczenie o nakazanie pozwanej
podania do wiadomos$ci publicznej sentencji wyroku w czesci zakazujacej naruszen prawa wylacznego przystugujacego
powbddce poprzez nakazanie pozwanej jednorazowego opublikowania, na jej koszt, orzeczenia we wskazanym zakresie,
w dzienniku Rzeczpospolita, na stronie 3 wydania ogblnopolskiego, w wymiarze co najmniej 1/6 strony, w terminie
14 dni od uprawomocnienia sie wyroku oraz upowaznienie powddki do opublikowania orzeczenia na koszt pozwanej
na wypadek, gdyby pozwana nie wykonala tego obowigzku w terminie.



Stosownie do tresci art. 287 ust. 2 Prawa wlasnos$ci przemyslowej, sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomo$ci cze$ci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o
orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 287 ust. 2 w zwigzku z art. 292 ust. 1 Prawa wlasnoSci przemystowej, sad rozstrzygajac o naruszeniu
prawa ze wzoru uzytkowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci
albo caloéci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie orzeczonym przez sad. Roszczenie to
shuzy kilku celom- czyni zado$¢ pokrzywdzonemu, pelni funkcje wychowawceza, prewencyjna i kompensacyjna (jako
szczegblny sposob usuwania skutkdéw naruszenia). Réwnocze$nie zgodnie uznaje sie, ze nie powinno ono stanowic
represji. Celem tego roszczenia jest podanie do publicznej wiadomo$ci informacji prostujacych obiegowa opinie
spoleczna lub opinie pewnych grup o stanie wyniklym ze stwierdzonego przez sad naruszenia prawa ochronnego.
Roszczenie o publikacje tre$ci wyroku umozliwia bezposrednie poinformowanie klienteli podmiotu poszkodowanego
o fakcie naruszenia prawa ochronnego, co nierzadko wplywa tez na renome czy dobre imie uprawnionego. Informacja
taka godzi takze w naruszajacego, gdyz podwaza zaufanie klienteli do jego produktu. Celem tego o$§wiadczenia nie
jest satysfakcja moralna uprawnionego, zwlaszcza jezeli jest nim osoba prawna niezdolna do przezy¢ psychicznych.
O$wiadczenie w zalozeniu ustawy ma dopelni¢ skutkow innych nakazow i zakazow oraz pehi funkcje informacyjna,
jest wiec §rodkiem dzialajacym na Swiadomo$é klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych.
Zasadno$c zgltoszonego zadania ogloszenia tre$ci wyroku zalezy od rodzaju i zakresu skutkéw dokonanego naruszenia
praw ochronnych. Decydujace musi by¢ to, jaki byl zasieg naruszen prawa przystlugujacego powodowi, i to zar6wno
w odniesieniu do kryterium terytorialnego, jak i podmiotowego, ktére w niniejszej sprawie wyznaczane bedzie przez
krag klientow i kooperantéw poszkodowanego. Powod dochodzac zlozenia przez pozwanego stosownego o§wiadczenia
powinien zadanie to zglosié¢ i sprecyzowac w pozwie. Winien réwniez przytoczy¢ okolicznosci faktyczne przemawiajace
za zasadno$cia zadania.(art. 187 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Postepujac w ten sposéb ulatwia zadanie sadowi, ktéry przy
redagowaniu sentencji wyroku, w zakresie dotyczgcym o$wiadczenia za podstawe moze wowczas przyjac tresé i sposob
ogloszenia przez niego zaproponowany, zwlaszcza woéwczas, gdy pozwany nie wypowie sie co do zadania dotyczacego
o$wiadczenia. Jednakze, bez wzgledu na stanowisko stron o treéci o§wiadczenia decyduje ostatecznie sad. Zmieni on
tre$¢ oSwiadczenia w stosunku do zgdania zgloszonego przez powoda, jezeli przemawiajg za tym okolicznoSci sprawy
i interesy stron ustalone w wyniku procesu. Réwniez sad decyduje o formie o§wiadczenia w tym sensie, ze orzeka o
sposobie, w jaki ma by¢ ono podane do publicznej wiadomo$ci oraz ile razy powinno by¢ zlozone. Jezeli ogloszenie
ma nastapic¢ w prasie, sad decyduje, w ktorym piSmie ma nastgpi¢ publikacja. Zmierza¢ nalezy do tego, aby nie tylko
tre$¢ ogloszenia, ale takze miejsce jego opublikowania i jego forma spehila cel, ktéremu ma stuzyé¢ oswiadczenie, a
wiec usunieciu skutkéw wywolanych w §wiadomosci potencjalnych odbiorcow przez naruszenie prawa ochronnego.
Dlatego tez wybierajac czasopismo lub inne wydawnictwo, w ktorym bedzie zamieszczone o$wiadczenie, nalezy miec¢
na wzgledzie dotarcie o§wiadczenia do osob, ktére w jaki§ sposob zetknely sie z przedmiotowym naruszeniem, i to
zar6wno z uwagi na kooperacje z powodem, jak i z pozwanym (tak post. SA w K. z dnia 25 czerwca 2009 roku, sygn.
akt I ACa 139/09, L.).

Z powyzszego ewidentnie wynika, Ze roszczenie z art. 287 ust. 2 zwigzane jest $cile z roszczeniem z art. 287 ust. 1
Prawa wlasnosci przemystowe;j.

Na gruncie przedmiotowej sprawy nie ulega watpliwosci, ze powddka nie dochodzila roszczen z art. 287 ust. 1 cyt.
ustawy, gdyz zastapila je roszczeniem o ustalenie. W tej sytuacji, dochodzenie wylacznie roszczenia z art. 287 ust. 2
tejze ustawy jest bezprzedmiotowe. Niezaleznie od powyzszego, omdéwiony weze$niej brak interesu po stronie powodki
w zadaniu ustalenia naruszenia przez pozwana prawa z patentu (...) bez watpienia obejmuje w swej istocie rowniez
brak interesu w zadaniu podania wyroku do publicznej wiadomosci. Ostatecznie, zdaniem Sadu, zawartego w art. 287
ust. 2 w/w ustawy sformulowania ,,sad rozstrzygajac o naruszeniu patentu” nie mozna interpretowac rozszerzajaco.
Raz jeszcze podkredli¢ nalezy, ze oSwiadczenie w zalozeniu ustawy ma dopehic skutkdéw innych nakazow i zakazow
(z jakimi na kanwie rozpatrywanego przypadku nie mamy do czynienia) oraz peli funkcje informacyjna, jest wiec
Srodkiem dzialajacym na §wiadomosé klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych.



Z tych wszystkich wzgledow Sad oddalil powo6dztwo.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 kop.c. i § 10 ust. 1
pkt 17 rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 wrzeSnia 2002 roku w sprawie oplat za czynnoéci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), zasadzajac od powo6dki na rzecz pozwanej kwote 5.857,00
zlotych. Na koszty te zlozylo sie wynagrodzenie pelnomocnika procesowego w wysokosci 600,00 zlotych, oplata
skarbowa od pelnomocnictwa w kwocie 17,00 zlotych i wykorzystana zaliczka uiszczona przez pozwang na koszty
wynagrodzenia bieglego w kwocie 5 000 zl. W kwocie tej z przyczyn wskazanych ponizej Sad nie uwzglednil
wykorzystanej czeSci z dalszej zaliczki uiszczonej przez pozwana, a rozdysponowanej zgodnie z pkt 3 postanowienia
z 4 lutego 2014 1. (k. 1529) w kwocie 2 798,16 zl.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010
roku Nr 90, poz. 594 ze zm.), Sad nakazal zwrdci¢ ze Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Lodzi na rzecz powodki
kwote 7.201,84 zlotych tytulem niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii bieglego.

Postanowienie w tym zakresie zostalo dotkniete bledem polegajacym na ustalenie, Ze wynagrodzenie Instytutu
przyznane postanowieniem z 4 lutego 2014 r. zostalo w pkt 3 wyplacone z zaliczki uiszczonej przez strone powodowa
(pkt 3 postanowienia, k. 1529, strona B okladki tomu VII akt), podczas gdy to strona pozwana uiScila te zaliczke. W
zakresie zwrotu nadplaconych kosztéw sadowych omylka ta zostala z urzedu usunieta przez Sad, jednakze z urzedu
Sad I instancji nie byl wladny do usuniecia skutkéw tej omyltki w plaszczyZnie rozstrzygniecia o kosztach procesu.

z/ odpis wyroku z uzas. doreczy¢ peln. stron 2015-09-01



