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UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 277 grudnia 2011 r. powo6d I. W. (...).V. w H. wnidst o nakazanie pozwanej H. S. zaniechania naruszania
praw powoda wynikajacych z patentu europejskiego (...) (blednie wskazanego jako (...)) poprzez zakaz produkcji,
dostawy, oferowania i sprzedazy lodowisk, ktore zawieraja modutl chtodzacy dla przenosnego lodowiska wyposazony
w sposob objety patentem (szczegélowo opisany w pozwie) oraz o podanie sentencji prawomocnego wyroku do
publicznej wiadomo$ci poprzez nakazanie pozwanej opublikowania tej sentencji na swoj koszt w Gazecie (...) oraz
na stronach internetowych pozwanej. W uzasadnieniu powdd wskazal, iz jako uprawniony z patentu wprowadza do
obrotu réwniez w Polsce lodowiska aluminiowe, za po$rednictwem (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoscia,
natomiast pozwana od 2009 r. rozpoczela produkcje i sprzedaz lodowisk aluminiowych wytwarzanych wedlug
technologii zastrzezonej przez powoda i chronionym patentem, za§ pomimo wezwania do zaniechania naruszenia,
odmowila uwzglednieniu tego zadania [pozew k- 5-27].

W odpowiedzi na pozew z dnia 30 stycznia 2012 r. pozwana wniosla o oddalenie powbdztwa, a ponadto o zawieszenie
postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. (uzasadniajac ten wniosek toczacym sie przed Urzedem
Patentowym postepowaniem w przedmiocie uniewazniania patentu). Pozwana podniosla, iz powo6d (przez swojego
dystrybutora) juz w 2008 r. powolywal sie na prawa wylaczne do patentu pomimo, iz nie przystugiwaly mu one w
tej dacie (k-213), zaprzeczyla aby w postepowaniach przetargowych, ktére przywotal powod, stosowala rozwiazania
chronione patentem, za$§ w jej ocenie dowodem naruszenia patentu nie moze byé tre$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia. Pozwana zakwestionowala takze prywatna opinie A. R., a ponadto podniosla, iz nie jest
mozliwe badanie lodowiska po jego demontazu bowiem powszechna praktyka jest dokonywanie przez wilascicieli
instalacji zmian, poprawek, przerobek i ulepszen, a takze ich wadliwe eksploatowanie i demontaz [odpowiedZ na
pozew k-211-231].

Zarzadzeniem z dnia 15 lutego 2012 r. pozwana zostala zobowigzana do zlozenia dokumentacji projektowo —
technicznej modulu chlodzacego lodowiska przenoénego wchodzacego w sklad lodowisk wykonanych przez pozwana
i zakwestionowanych przez powoda [zarzadzenie k-846].

W piSmie z dnia 12 marca 2013 r. pozwana odmoéwila przedstawienia dokumentacji obszernie wywodzac na temat
braku wnioskéw dowodowych w tym zakresie, uplyw kilku lat od wykonania lodowiska i mozliwe ingerencje
uzytkownika w konstrukcje lodowiska, ktéra moze odbiega¢ w takiej sytuacji od dokumentacji projektowo —
technicznej [pismo k- 874-877].

W dniu 27 lutego 2015 r. pozwana wniosla o zawieszenie postepowania z uwagi na toczace sie przed Urzedem
Patentowym postepowanie w przedmiocie uniewaznienia patentu, w ktérym pozwana zlozyla nowe dowody na
okoliczno$¢ braku nowosci i poziomu wynalazczego patentu [wniosek k-1448 i n.].

Postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r., wydanym na rozprawie, Sad oddalil wniosek o zawieszenie postepowania
[protokot k- 1541].

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powdd w dniu 22 marca 2004 r. zglosil swoj wynalazek (modut chtodzacy dla przenosnego lodowiska), za§ w dniu
29 wrzeénia 2004 r. informacja o zgloszeniu zostala podana w Europejskim Biuletynie Patentowym (EUP) nr (...).
Wynalazek powoda zostal objety udzielonym patentem europejskim nr (...), a o udzieleniu patentu europejskiego
ogloszono w dniu 3 czerwca 2009 r. ( (...) nr (...)). O zlozeniu ttumaczenia patentu ogloszono 31 sierpnia 2009 r. w
Wiadomosciach Urzedu Patentowego (...) [wyciag z rejestru patentowego wraz z opisem, zastrzezeniami patentowymi
irysunkami k- 49 — 67].



Decyzja z dnia 17 czerwca 2011 r. wydang przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalony zostal wniosek
pozwanej o uniewaznienie patentu europejskiego [decyzja k -8ov-89].

Wojewddzki Sad Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 1. ((...) SA/Wa (...)) stwierdzil niewazno$éc
decyzji wydanej przez Urzad Patentowy. Skarga kasacyjna powoda zostala oddalona wyrokiem Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 8 pazdziernika 2013 r. ((...) 875/12) [wyrok WSA k-238-242, k-581-588, opubl. w CBOSA].

Pozwana dostarczyla przeno$ne lodowiska m. in. do Gminy M., Gminy M., Gminy S., Miasta K., Miasta B. [Gmina M.
- ogloszenie k-101, k-153-164, pismo k-541, Gmina M. — ogloszenie k- 165 — 177, Miasto B. — ogloszenie k- 197, pismo
k-557-561, Gmina S. — ogloszenie k-198, pismo k- 519, Miasto K. — ogloszenie k- 199-200, pismo k-524].

Z uwagi na zgloszone przez powoda do Burmistrza M. watpliwoéci co do tego, czy dostarczone przez pozwanag
lodowisko przeno$ne nie narusza praw powoda wynikajacych z patentu, z uwagi na brak zgody pozwanej (konsorcjum
w ramach, ktérego dzialala) na wspdlne z powodem przeprowadzenie badania w tym zakresie, Burmistrz M. zlecil
wykonanie ekspertyzy prywatnej, ktorej autor stwierdzil, iz w zamontowanym w M. lodowisku przenoénym zostaly
zrealizowane wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzezeniu niezaleznym patentu PL/ (...) [pismo k-105,
opinia prywatna k- 106-108].

We wszystkich lodowiskach, ktére zostaly poddane ogledzinom przez bieglego (K., M. i B.) wystepuja wszystkie
cechy techniczne tozsame z rozwigzaniami wynalazku chronionego przedmiotowym patentem PL/ (...) wymienione
w zastrzezeniach patentowych a takze inne cechy przywolane jako ,korzystne” w opisie patentu. Uklad magazynowy
(przechowywania) jest tozsamy z ukladem transportowym, a po rozciggnieciu tworzy uklad roboczy. Tego typu
wyrobdw (lodowiska przenosne aluminiowe) nie da sie produkowac bez zadnej dokumentacji technicznej, a jej brak
oznacza powielenie czyjego$ rozwiazania [opinia bieglego k-1369-1373 wraz dokumentacja fotograficzna k-1374-1387
oraz ustna uzupelniajaca opinia bieglego e-protokdt z dnia 3 marca 2015 r. k-1541, adnotacje 00.15.32-00.26.36].

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil w oparciu o zebrane w sprawie dokumenty, ktérych prawdziwosci zadna
ze stron nie kwestionowala oraz w oparciu o opinie bieglego. W ocenie Sadu opinii sporzadzona przez bieglego
zostala wykonana prawidlowo i rzetelnie, zawiera odpowiedzi na kazde z pytan posérednich oraz wnioski konicowe,
nalezycie uzasadnione i udokumentowane réwniez materialem fotograficznym. Biegly posiada odpowiednie, wysokie
kwalifikacje (w tym tytul doktora nauk technicznych) jego specjalnoécia byly m. in. aparatura chemiczna i
chlodnictwo, wymiana ciepta i masy, zajmowat sie rowniez naukowo problematyka aparatury przemyslowej. Przy
odpowiedzi na pytania wynikajace z tez dowodowych wskazywat zaré6wno, ktérych miejsc dotyczy wypowiedz jak i
nr fotografii (co przeczy zarzutom strony pozwanej, iz opinia zostal przygotowana nierzetelnie i razaco niedbale).
Okoliczno$é, iz przy dokonywaniu ogledzin zdemontowanych lodowisk biegly uzyskiwal pewne informacje dotyczace
przykladowo iloéci sekcji taczonych rur czy iloéci podzespoléw moduléw chlodzacych, dokonujac jednoczeénie
weryfikacji tych danych przy postepujacych ogledzinach (k-1389) nie oznacza wkroczenia w kompetencje Sadu
ani razacego braku kwalifikacji bieglego, lecz stanowi normalny element zbierania danych przez biegltego podczas
dokonywania ogledzin, ktory nastepnie podlega weryfikacji i (jak w tym przypadku) potwierdzeniu. Biegly odstapit od
dokonania ogledzin ostatniego (najdalej polozonego lodowiska — w Gminie S.), za§ Sad zaakceptowal to odstapienie
bowiem przedmiotem opinii nie bylo ustalenie w ilu przypadkach wystepuje ewentualne naruszenie praw powoda
chronionych patentem lecz ustalenie czy takie naruszenie mialo miejsce i de facto wystarczajace jest jednoznaczne
ustalenie tej okolicznos$ci choéby w jednym przypadku. Biegly poddal ogledzinom trzy miejsca i we wszystkich trzech
stwierdzil tozsame rozwiazania konstrukcyjne i cechy odpowiadajace zastrzezeniom patentowym. Brak dokonania
ogledzin ostatniego ze wskazanych w postanowieniu lodowisk nie oznacza zatem braku sporzadzenia rzetelnej
i prawidlowej opinii, o ile z przeprowadzonych ogledzin mozna wyciagnaé jednoznaczne wnioski, stanowigce
odpowiedzi na pytania Sadu. Zadaniem bieglego nie bylo przy tym sporzadzenie dokumentacji technicznej lodowisk
poddanych ogledzinom lecz dokonanie poréwnania ich cech z cechami wynalazku objetego patentem.

Z tych tez wzgledoéw Sad uznal opinie za spelniajaca wymogi rzetelnosci i starannos$ci stawianych przed tego rodzaju
opracowaniami, za$ biegly posiada kwalifikacje odpowiednie dla wykonania postawionego przed nim zadania. Na



marginesie jedynie wskaza¢ nalezy, iz strona pozwana w zasadzie negowala konieczno$¢ powolywania jakiegokolwiek
bieglego, wskazujac, iz konstrukcja lodowiska jest tak nieskomplikowana, ze nie wymaga wiadomo$ci specjalnych.

W orzecznictwie nie budzi przy tym watpliwosci, iz Sad moze w wypadkach wymagajacych wiadomo$ci specjalnych
dopuséci¢ dowdd z opinii bieglego i nie musi to by¢ biegly staly, wpisany na liste bieglych (por. art. 282 i 283 k.p.c.).
Sad odebral od bieglego, ktéry nie jest wpisany na liste bieglych (cho¢ wydawal juz opinie w zakresie wlasno$ci
intelektualnej) przyrzeczenie po wydaniu opinii pisemnej, jednakze znaczenie przyrzeczenia polega na przypomnieniu
o obowigzku sumiennego i bezstronnego wykonania powierzonej funkcji bieglego oraz zlozenia rzetelnej opinii,
zgodnej z wiedza i przekonaniem bieglego. Dopehienie tego aktu po ztozeniu opinii na piSmie, ale przed zakoniczeniem
czynnosci bieglego w danej sprawie, nie dyskwalifikuje zlozonej opinii, chyba Ze po akcie przyrzeczenia biegly odstgpi
od zawartych w niej wnioskéw [zob. wyrok SN z dnia 20 listopada 2002 r., V CKN 1371/00, opubl. www.sn.pl oraz
wyrok SN z dnia 29 wrze$nia 2010 r., V CSK 29/10, opubl. www.sn.pl].

Sad pomingl przy tym skladane przez strony kilkukrotnie dokumenty dotyczace poszczegbdlnych przetargéow,
dokumentacje skladana przez gminy i dotyczaca lodowisk (specyfikacje i warunki zamoéwien, instrukcje i
dokumentacje techniczne ale dotyczace glownie urzadzen chlodniczych i klimatyzacyjnych oraz budowy hali), a takze
obszerna korespondencje poprzedzajaca wytoczenie powoddztwa oraz dokumenty w postaci pozwu i zalacznikow
w sprawie z powodztwa pozwanej o ochrone dobr osobistych, a takze obszerna dokumentacje stanowigca kopie
dokumentow zlozonych w Urzedzie Patentowym w postepowaniu o uniewaznienie patentu, jako nie posiadajgce
znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Niniejsza sprawa dotyczy bowiem kwestii zwigzanych z ustaleniem czy doszlo
do naruszenia prawa powoda wynikajacych z patentu, a nie innych postepowan toczacych sie pomiedzy stronami.

Za nieistotny dla rozstrzygniecia sprawy Sad uznal réwniez zarzut pozwanej dotyczacy wprowadzania przez
dystrybutora powoda zamawiajacego w blad w postepowaniu przetargowym w K. w 2008 r. i oddalit wniosek
dowodowy o dopuszczenie dowodu z akt tego postepowania (k-211a) z uwagi na brak zwiazku z przedmiotem
niniejszego postepowania. Podobnie Sad oddalil wniosek o przeprowadzenie dowodu z ogledzin na rozprawie
moduléw chlodzacych produkowanych przez pozwang (k-211a) z uwagi na to, iz w zaden sposéb nie wynikaloby z
takiego dowodu, iz pozwana nie stosowala innych moduléw, niezaleznie, od tego, iz Sad nie posiada odpowiedniej
wiedzy specjalistycznej aby ocenié tego rodzaju moduly, za§ pozwana nie zglosila wniosku o powolanie bieglego
celem poréwnania tych moduléw do cech opisanych w patencie (abstrahujgc od tego, iz pozwana nie przywiozla tych
moduléw na rozprawe). Ponadto Sad oddalil wniosek powoda o zobowigzanie Miasta O. do wskazania producenta
lodowiska dostarczonego przez Obiekty Sportowe A. J. z uwagi na brak znaczenia tego dowodu dla rozstrzygniecia
sprawy. Przedmiotem postepowania jest bowiem ustalenie czy doszlo do naruszenia prawa powoda objetych
przedmiotowym patentem, nie za$ ustalenie w ilu przypadkach doszlo do takiego naruszenia. Kwestia ustalenia iloSci
zamontowanych przez pozwana lodowisk, ktérych rozwigzania techniczne naruszaja ochrone patentowa ma bowiem
znaczenie jedynie w przypadku dochodzenia roszczen odszkodowawczych, za$ strona powodowa w tym postepowaniu
takich roszczen nie zglosila.

Sad nie wzial réwniez pod uwage zastrzezen pozwanej dotyczacych braku mozliwosci ustalenia po kilku latach
poczatkowego (wyjSciowego) stanu dostarczonych przez nig lodowisk. Po pierwsze bowiem uznaé nalezy za zbyt
daleko idgce insynuacje pozwanej, iz uzytkownicy takich lodowisk nagminnie dokonuja w nich modyfikacji, poprawek,
uszkodzen i napraw bez wplywu pozwanej na te okoliczno$ci. Pamieta¢ bowiem nalezy, iz pozwana udzielala 36
miesiecznej gwarancji na lodowiska, a wiec nie moglo doj$é do zmian w ich konstrukeji co najmniej w tym okresie,
za$ z istoty swojej sa to konstrukcje ktoére co roku sg montowane i demontowane, a zatem ich cecha jest tatwosé
dokonywania takich dzialan. Podnie$¢ takze nalezy, iz K. D., przestuchany jako kandydat na bieglego nie stwierdzit
braku mozliwosci sporzadzenia opinii z uwagi na uplyw czasu, ale z uwagi na brak dokumentacji i byl gotow ja
wydac o ile taka dokumentacja zostanie przedstawiona, badz sporzadzona w oparciu o ogledziny. Ponadto lodowisko
w M., z uwagi na obawe wladz gminy, iz moze doj$¢ do naruszenia praw powoda z patentu i odpowiedzialnoSci
gminy, nie zostalo zamontowane, a zatem nie doszlo w nim do zadnych zmian konstrukecyjnych czy tez poprawek i
uszkodzen ktore powstaja (wedlug pozwanej) przy kolejnych montazach i demontazach. Biegly przy tym stwierdzil,
iz rbwniez w pozostatych lodowiskach (w B. i K.) konstrukeja jest tozsama z lodowiskiem poddanym ogledzinom w



M..T., sa to wedlug twierdzenia pozwanej konstrukcje tak proste, ze nie wymagaja ogledzin bieglego ani sporzadzenia
dokumentacji ich wykonania. W tym konteks$cie wskaza¢ takze nalezy, iz Sad zgodnie z treécig art. 233 k.p.c. ocenia
wiarogodno$¢ i moc dowodow wedlug wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego
materiatu i, na tej samej podstawie, ocenia jakie znaczenie nada¢ odmowie przedstawienia przez strone dowodu lub
przeszkodom stawianym przez nig w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sagdu. W przedmiotowej sprawie
pozwana nie przedstawila, pomimo wezwania Sadu, zadnej dokumentacji technicznej wytwarzania swoich lodowisk
(za$ podnoszone przez nia argumenty dotyczace jej braku nie wydaja sie zasadne), co w Swietle wypowiedzi nie tylko
bieglego, ktéry sporzadzal opinie ale takze np. bieglego K. D. oraz w $wietle zasad do§wiadczenia zyciowego, uznaé
nalezy za niewiarygodne.

Sad oddalit takze wniosek o dopuszczenie dowodu z przestuchania stron z ograniczeniem do strony pozwanej z uwagi
na zakre$long ostatecznie przez pelnomocnika pozwanej teze dowodowa, ktérej przedmiotem mialo by¢ stosowanie
i wprowadzanie lodowisk o konstrukeji odmiennej niz okre$lone patentem i nienaruszania patentu z uwagi na to, iz
jest to teza dowodowa wymagajaca wiadomosSci specjalnych, a wiec wlasciwa dla bieglego a nie dla strony, niezaleznie
od do$wiadczenia zawodowego strony.

Sad oddalil ponadto wniosek o zawieszenie postepowania do czasu ostatecznego rozstrzygniecia postepowania
toczacego sie przed Urzedem Patentowym o uniewaznienie przedmiotowego patentu z uwagi na to, iz z tresci art.
177 § 1 pkt 3 k.p.c. wynika, ze sad moze zawiesi¢ postepowanie z urzedu, jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od
uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. W toku sprawy sad moze zatem zawiesi¢ postepowanie z urzedu,
jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej decyzji administracyjnej. Przestanka ta wystepuje tylko wtedy, jezeli
tre$c¢ decyzji stanowi konieczny element podstawy rozstrzygniecia merytorycznego badz formalnego sprawy cywilnej.
Takiego zwigzku nie mozna dopatrzy¢ sie pomiedzy decyzja, ktéra zostanie wydana w postepowaniu w przedmiocie
uniewaznienia patentu, a postepowaniem sagdowym, w ktorym powodd dochodzi roszczenia z przystlugujacego mu
prawa do tego patentu. Dla oceny roszczenia nie ma zatem znaczenia ewentualna przyszla decyzja, ktéra uniewazni
patent i przyslugujaca mu ochrone z patentu, bowiem decyzja ta nie ma charakteru prejudykatu [analogiczne
stanowisko zajal Sad Najwyzszy w sprawie dot. prawa z rejestracji wzoru przemyslowego w wyroku z dnia 16 stycznia
2009 1., V CSK 241/08, Lex].

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Problematyka zwigzana z uzyskaniem patentéw europejskich i ochrong praw z nich wynikajaca uregulowana zostata
w Konwencji o udzielaniu patentow europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzonej w M. dnia 5
pazdziernika 1973 r., zmienionej aktem zmieniajacym artykul 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami
Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20
pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokolami stanowigcymi jej integralng
cze$c [Dz.U.2004.79.737 ze zm.]. Z kolei kwestie zwigzane z dokonywaniem europejskich zgloszen patentowych oraz
skutkow patentu europejskiego w Polsce reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich
zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U.2003.65.598 ze zm.].

Na mocy konwencji ustanowiona zostata Europejska Organizacja Patentowa (EOP), ktérej gléwnym organem jest
Europejski Urzad Patentowy (EUP). Zadaniem Organizacji, realizowanym przez Urzad, jest udzielanie patentéw
opartych na konwencji, zwanych patentami europejskimi.

Konstrukcja prawa patentowego oparta jest na statuowaniu cywilnego prawa podmiotowego powstajacego przez
udzielenie patentu. Zgodnie z art. 64 Konwencji patent europejski od chwili publikacji wzmianki o jego udzieleniu
wywoluje w odniesieniu do uprawnionego w kazdym panstwie ochrony takie same skutki i podlega tym samym
przepisom, co patent krajowy. Jednolite skutki patentu europejskiego dotycza trzech kwestii: czasu jego trwania (art.
63 Konwencji), zakresu przedmiotowego ochrony (art. 64 ust. 2 i art. 69 Konwencji) oraz podstaw uniewaznienia (art.
138 Konwencji), przy czym uniewaznienie patentu ma zasieg jedynie krajowy [M. D. V., Prawo patentowe, Oficyna
2008, s. 227 - 288].



Z kolei przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasno$ci przemyslowej [tekst jedn. Dz.U.
7 2013 1., poz. 1410 — dalej p.w.p.] okresla tre$¢ patentu w sposéb pozytywny: ,przez uzyskanie patentu nabywa sie
prawo wylacznego korzystania wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej”, przy czym zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym,
za$ opis wynalazku i rysunki moga stuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych (ust. 2). Przyjmuje sie, ze okreslone
w przywolanym przepisie prawo wylacznego korzystania z wynalazku to pozytywnie okre$lona sfera moznoSci
korzystania z niego, polegajaca na mozliwo$ci stosowania wynalazku oraz czerpania korzySci z ,posiadania” i
dysponowania nim. Z kolei w art. 66 ust. 1 p.w.p. okreslona zostala tre$¢ tego prawa od strony negatywnej, bowiem
zgodnie z treScig tej normy uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trzeciej, niemajacej jego zgody, korzystania z
wynalazku w sposo6b zarobkowy lub zawodowy polegajacy na:

1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego
przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celow produktow otrzymanych bezposrednio takim sposobem.

Zgodnie z art. 63 pkt 1 Konwencji czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat od daty dokonania zgloszenia.
Podobna regulacje zawiera art. 63 ust. 2 p.w.p., bowiem przewiduje, iz czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty
dokonania zgloszenia wynalazku w Urzedzie Patentowym.

Przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktéorym Rzeczpospolita Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony,
nabywa sie, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa wlasnoéci przemyslowej z tym
zastrzezeniem, iz uprawniony z patentu europejskiego jest obowiazany zlozy¢ w Urzedzie Patentowym tlumaczenie
patentu europejskiego na jezyk polski w terminie trzech miesiecy od daty opublikowania przez Europejski Urzad
Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten nie podlega przywréceniu (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o dokonywaniu
europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej). Ttumaczenie
patentu europejskiego, o ktéorym mowa powyzej, Urzad Patentowy publikuje niezwlocznie po otrzymaniu tego
tlumaczenia, zamieszczajac date publikacji przez Europejski Urzad Patentowy informacji o udzieleniu patentu
europejskiego.

W myél art. 287 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to
zezwala, moze zadac¢ 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 tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie z wynalazku.

Do kazdego europejskiego zgloszenia patentowego opublikowanego w sposéb okre$lony w Konwencji, w ktérym
Rzeczpospolita Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26
ust. 2 i art. 287 oraz, z zastrzezeniem ust. 2, art. 288 Prawa wlasnos$ci przemyslowej. Jezeli roszczenie, o ktorym
mowa w art. 287 Prawa wlasnoéci przemyslowej, jest wywodzone z ogloszenia o zgloszeniu wynalazku, moze byc
ono dochodzone od daty zamieszczenia w Biuletynie Urzedu Patentowego informacji o thumaczeniu na jezyk polski
zastrzezen patentowych europejskiego zgloszenia patentowego, zlozonym przez zglaszajacego w Urzedzie Patentowym
(art. 4 ust. 11 2 ustawy o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej).

Jezeli, po ogloszeniu zostaje wszczete postepowanie sporne o uniewaznienie prawa z rejestracji i w jego w toku
wykazane zostanie, ze prawo wylaczne zostalo udzielone pomimo tego, iz ustawowe warunki jego udzielenia nie zostaly



spelnione, wowczas Urzad Patentowy RP prawo to uniewaznia. Jednakze Urzad Patentowy RP w postepowaniu o
uniewaznienie prawa nie moze kwestionowaé, iz warunki formalne wniosku o zarejestrowanie wzoru przemystowego
nie byly spelione, gdyz wowczas wkraczalby, w sposéb niedopuszczalny, w domene orzekania w przedmiocie
udzielenia prawa. Jednakze w sprawie prowadzonej w trybie spornym o uniewaznienie prawa z rejestracji Urzad
ma obowiazek, dokonania oceny (dzialajac oczywiécie w granicach wyznaczonych przez zarzuty sformutowane przez
wnioskodawce), czy zarejestrowany wzor przemystowy spelnia warunki o ktérych mowa w art. 102 ust. 1 p.w.p. to jest
czy jest to nowa, posiadajaca indywidualny charakter posta¢ wytworu, nadana mu w szczegdlnoéci przez cechy linii,
konturéw. [wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2008 r., (...) SA/Wa (...), CBOSA].

W doktrynie postuluje sie stosowanie przez Urzad Patentowy RP i sady krajowe takiej interpretacji, ktorej
wynikiem bedzie przyjecie wysokich — jednolitych z innymi rodzajami wynalazkéw — standardéw nieoczywistoSci
patentowanych wynalazkéw w procedurze udzielenia patentu, a takze w procedurze uniewaznienia patentu [Z. P.,
Ochrona patentowa produktéw leczniczych, LEX 2013].

W przedmiotowe]j sprawie podkresli¢ nalezy, iz powod uzyskal prawa ochronne na wynalazek objety patentem
europejskim  (...), ktory zostal réwniez objety ochrong na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w dniu 31
sierpnia 2009 r. zostala opublikowana wzmianka o zlozeniu tlumaczenia patentu na jezyk polski, wymagana dla
uzyskania takiej ochrony w prawie krajowym. Podkresli¢ takze nalezy, iz w niniejszym postepowaniu Sad nie
posiada kompetencji do badania okoliczno$ci zwigzanych z prawidlowoécig udzielenia powodowi ochrony patentowe;j.
Wylgczng kompetencje w przedmiocie rozstrzygania odno$nie uniewaznienia patentu, w tym patentu europejskiego,
posiada Urzad Patentowy w postepowaniu spornym. Pozwana wszczela takie postepowanie, ktore do dnia dzisiejszego
nie zostalo ostatecznie ani prawomocnie zakonczone. W toku tego postepowania moze doj$¢ do uniewaznienia patentu
z uwagi na zbyt maly poziom wynalazczoéci jednakze Sad zwiazany jest stanem prawnym (a wiec w tym zakresie
roéwniez prawem wynikajacym z waznie udzielonego patentu) na dzien orzekania. Jak juz wyzej wskazano, brak jest
podstaw prawnych do zawieszenie postepowania do czasu rozstrzygniecia postepowania spornego przed Urzedem
Patentowym, bowiem jego decyzja nie ma charakteru prejudycjalnego.

Ponadto zaznaczy¢ nalezy, iz powoéd w tym postepowaniu zglosit jedynie roszczenie z art. 287 p.w.p. w zakresie
zaniechania naruszen, nie dochodzac w tym postepowaniu dalszych roszczen (o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, czy tez naprawienia szkody). Zakres zgloszonego roszczenia zakresla rowniez granice badania i rozstrzygania
przez Sad. Przy takim roszczeniu badaniu podlegala zatem kwestia czy pozwana w produkowanych przez siebie
lodowiskach przenoénych stosowala rozwigzania konstrukcyjne chronione patentem (i okre$lone w zastrzezeniach
patentowych).

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z opinii bieglego, w dostarczonych przez pozwang lodowiskach przenoénych
poddanych ogledzinom, wystepuja wszystkie cechy objete zastrzezeniami patentowymi, w tym réwniez z uwagi na
wykonanie elementow zlacznych z odcinkéw rurowych przewodow elastycznych istnieje mozliwo$¢ usytuowania sekeji
rurowej pod pewnym katem badz jedna nad drugg, co stanowi uklad magazynowy (przechowania), ale takze moze
stanowi¢ uklad transportowy.

Zgodnie z art. 28 Zalacznika nr 1 do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO)
sporzadzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.1, dotyczacego Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wlasnoSci intelektualnej2 patent nadaje wladcicielowi nastepujace prawa wylgczne:

(a) jezeli przedmiotem patentu jest produkt, prawo zakazania osobom trzecim nie majacym zgody wlaSciciela
wytwarzania, uzywania, oferowania do sprzedazy, sprzedawania lub importowania6 dla tych celow tego produktu;

(b) jezeli przedmiotem patentu jest proces, prawo zakazania osobom trzecim, nie majacym zgody wlasciciela,
stosowania tego procesu, a takze: uzywania, oferowania do sprzedazy, sprzedawania lub importowania w tych celach
przynajmniej produktu otrzymanego bezposrednio w drodze tego procesu.



Uzyskanie patentu przy zastrzezeniach produktu jest rownoznaczne z przyznaniem bezposredniej i absolutnej
ochrony na ten produkt. Bezposrednio$¢ ochrony oznacza, ze jest ona udzielana na produkt zgodny z cechami
technicznymi podanymi w zastrzezeniu, niezaleznie od sposobu, jakim zostal wytworzony. Bezpoéredni charakter
ochrony patentowej produktu wynika réwniez Konwencji, ktéra w przypadku opatentowania sposobu wytwarzania
zapewnia w art. 64 ust. 2 poérednig ochrona produktu wytworzonego bezposrednio opatentowanym sposobem. A
contrario, ochrona przyznana na sam produkt zastrzegany jako taki jest rozumiana jako ochrona bezpoérednia.
Charakter absolutny ochrony patentowej produktu przejawia sie natomiast w tym, ze chroniony jest zastrzezony
produkt w ogéle, bez wzgledu na jego przeznaczenie czy zastosowanie [Z. P., Ochrona produktu. Zakres ochrony
patentowej, [w:] Ochrona patentowa produktéw leczniczych, Lex 2013].

W przedmiotowej sprawie patentem chroniony jest wytwor a nie spos6b wytworzenia, ale jednoczeénie zastrzezeniami
patentowymi objety jest sposéb wytworzenia lodowiska z dostarczonego wytworu oraz sposéb demontazu
(zastrzezenia patentowe k—56-57v). Wytworem jest natomiast (ujmujac to skrotowo) lodowisko przenoéne, ktore
moze by¢ montowane i demontowane wielokrotnie stanowigc pewna calo$¢ (a nie oddzielnie montowane i
demontowane elementy). Istotng cechg jest mozliwo$§¢é poruszania poszczegblnymi sekcjami rurowymi aby uzyskac
potozenie transportowe lub robocze. Jak wynika z opinii biegltego lodowiska pozwanej ceche te réwniez posiadaja,
podobnie jak i ceche plynoszczelnosci (k-1372-1373). Nie jest zatem zgodne z prawda twierdzenie pozwanej, iz
stosowana przez nig technologia nie zapewnia ani plynoszczelnosci ani mozliwoSci poruszania, z ktérego nota
bene posredni wynika przyznanie przez pozwana wytwarzania modulu objetego ochrong patentowa [pismo k-1110].
Podkresli¢ takze nalezy, iz pozwana (poza twierdzeniem zawartym w pi$mie jej pelnomocnika z dnia 7 pazdziernika
2013 1. - k-1113 i n.) w zaden sposbb nie wykazala jakiego rodzaju cechy konstrukeyjne nosza jej lodowiska, ani tez
w jaki sposéb sg montowane i demontowane, negujac jedynie potrzebe przeprowadzania jakichkolwiek dowodéw na
okoliczno$¢ cech konstrukeyjnych jej lodowisk i odmawiajac przedstawienia dokumentacji.

Majac na wzgledzie powyzsze Sad uznal, iz pozwana w wytwarzanych przez siebie lodowiskach wykorzystuje elementy
objete ochrona patentowa zastrzezong na rzecz powoda i z tego wzgledu, w ramach uwzglednienia roszczenia powoda
iw oparciu o art. 287 ust. 1 p.w.p. nakazal pozwanej zaniechania dokonywania tych naruszen w szczegblnoSci poprzez
zakazanie produkcji, dostawy, oferowania i sprzedazy lodowisk zawierajacych modut chlodzacy dla przeno$nego
lodowiska, objety ochrong patentowa PL/ (...).

W ocenie Sadu, przy tak uksztaltowanym roszczeniu, przedmiotem rozstrzygania nie byla kwestia zwiazana z tym, w
jakim czasie doszlo do naruszenia i ilu przypadkach. Nie ma bowiem dla przedmiotu tego rozstrzygniecia znaczenia
podnoszona przez pozwang kwestia braku obowigzywania ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do czasu
ogloszenia przez Urzad Patentowy o zlozeniu thumaczenia zastrzezen patentowych, a co za tym idzie braku naruszenia
przez pozwana patentu w odniesieniu do lodowisk wytworzonych w wyniku wygrania przetargdéw w K. i B. (ogloszenia
o przetargu z dnia 29 lipca 2009 r. i 31 lipca 2009 r.). Z dokonanych przez bieglego ogledzin wynika, iz tozsame
cechy (z lodowiskami w K. i B. oraz w odniesieniu do zastrzezen patentowych) nosi lodowisko w M., co do ktdérego
ogloszenie o przetargu ukazato sie w 2010 r. Podkre$li¢ ponadto nalezy, iz Sad w tej sprawie nie ocenia kiedy doszlo
do naruszenia patentu tylko czy doszlo do naruszenia, a wiec czy pozwana wytwarza i sprzedaje moduly chtodzace
lodowiska przenos$nego posiadajace cechy zastrzezone patentem europejskim. Z zebranego w sprawie materiatu
dowodowego wynika, iz pozwana takich dzialan dokonywala zar6wno w 2009 r. jak i w 2010 r., a zatem roszczenie
powoda o zakaz dokonywania naruszen (na przyszlo§¢) uznac nalezy za uzasadnione. Sad nie ustalal natomiast w ilu
przypadkach doszlo do takiego naruszenia.

Strona powodowa zglosila roéwniez roszczenie o podanie tresci wyroku do publicznej wiadomosci, szczegdtowo
wskazujac wnioskowane sposoby publikacji.

Zgodnie z art. 287 ust. 2 p.w.p. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czeSci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie
okres§lonym przez sad. W przedmiotowej sprawie Sad uznal zgdanie powoda w tym zakresie za cze$ciowo zasadne,
choc¢ w ksztalcie i rozmiarze mniejszym niz zgloszone. W ocenie Sadu charakter naruszenia, a takze rodzaj chronionego



patentem i wytwarzanego przez pozwang lodowiska nie stanowi informacji tego rodzaju, ktéra poznaje nieograniczony
krag oséb (np.: czytelnicy Gazety (...)) lecz dotyczy przede wszystkim podmiotéw zainteresowanych ewentualnym
zakupem takiego lodowiska. Z tego tez wzgledu Sad ograniczyl sposéb podania tres$ci pkt 1 wyroku do publicznej
wiadomoSci, poprzez przekazanie informacji o zakazie naruszania gminom, ktére dokonaly zakupu lodowisk, a takze
na stronach internetowych pozwanej, w sposéb wskazany w roszczeniu powoda.

W pozostalym zakresie powddztwo podlegalo oddaleniu.

O kosztach postepowania Sad orzekl na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z ktorym, przegrywajacy obowigzany jest
zwrécié przeciwnikowi na jego zadanie koszty niezbedne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W niniejszej sprawie powdd uiscit oplate sadowg zaréwno liczong jako oplata stosunkowa w wysokoSci 5.000,00
zlotych od prawa majatkowego, wyliczonego na 100.000,00 zlotych jak i oplate stala w kwocie 1.200,00 zlotych w
przypadku uznania przez Sad, iz roszczenie powoda jest roszczeniem niemajatkowym. W ocenie Sadu roszczenia
oparte o tres$¢ art. 287 ust. 1 w zwigzku z art. 63 ust. 11 art. 66 ust. 1 p.w.p. maja charakter majatkowy, poniewaz sg
bezposrednio uwarunkowane interesami majatkowymi podmiotu uprawnionego. Obydwa podlegaja w zwiazku z tym
oplacie stosunkowej - art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. t. jedn.
2010.90.594 ze zm.). [podobnie Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 13 maja 2014 r., I PZ 7/14, Lex].

Na zasadzona kwote 14.865,68 zlotych zlozyly sie poniesione przez powoda koszty procesu w postaci: oplaty od
pozwu — 5.000,00 zlotych, kosztéw zastepstwa procesowego — 3.600,00 zlotych, oplaty skarbowej od pelnomocnictw
— 34,00 zlotych oraz kosztow opinii bieglego — 6.231,68 zlotych. Ponadto na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o
kosztach sagdowych w sprawach cywilnych Sad orzekl o zwrocie na rzecz powoda kwoty 1.200,00 zlotych tytulem
zwrotu nadplaconej oplaty sadowej (oplaty stalej) oraz na podstawie art. 84 ust. 1 przywolanej ustawy Sad orzekt o
zwrocie na rzecz powoda kwoty 268,32 zlotych tytulem zwrotu nadptaconych kosztéw sadowych — zaliczki na poczet
wynagrodzenia bieglego.

7/ odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doreczy¢ peln. stron.
1 Dz. U. z1995 r. Nr. 98, poz. 483.

2 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji zalgcznikéw do
porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) - Dz.U.1996.32.143 zal.



