Sygn. akt I ACa 1373/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2016 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Marzena Konsek - Bitkowska
Sedziowie:SA Beata Byszewska (spr.)

SA Katarzyna Polanska — Farion

Protokolant:protokolant sadowy Katarzyna Szyszka

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powbdztwa M.. w R. (Stany Zjednoczone Ameryki)

przeciwko (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnosScia z siedziba w W. (poprzednio (...) spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w W.)

o zaniechanie naruszen patentu i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt XVI GC 272/09

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od M.. w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) na rzecz (...) spotki z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

z stedzibq w W. (poprzednio T. spotka

z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w W.) kwote 5 400 (pieé tysiecy czterysta) zlotych
tytulem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Beata Byszewska Marzena Konsek — Bitkowska Katarzyna Polaniska — Farion
Sygn. akt I ACa 1373/15
Pozwem z dnia 07 kwietnia 2009 roku powo6d M.. z siedzibg w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) wniost o:

1. zakazanie pozwanemu naruszen patentu zarejestrowanego przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod
numerem (...), polegajacych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktéw leczniczych o nazwie A. lub o
jakiejkolwiek innej nazwie handlowej, zawierajacych substancje czynng montelukast sodowy wytworzong sposobem
o cechach technicznych zastrzezonych tym patentem,;



2. zakazanie pozwanemu naruszen patentu zarejestrowanego na rzecz powoda przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...), polegajacych na importowaniu lub uzywaniu montelukastu sodowego
wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzezonych tym patentem,;

3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu bedacych jego wlasnoécia produktéow leczniczych, o ktérych mowa w
punkcie 11 ich zniszczenia;

4. zakazanie naruszen zasad uczciwej konkurencji polegajacych na rozpowszechnianiu nieprawdziwych
informacji o wspolpracy pozwanego z powodem za posrednictwem stron internetowych pozwanego pod adresem
www.temapharm.com lub w jakikolwiek inny sposob;

5. zobowiazanie pozwanego do podania do publicznej wiadomos$ci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym
roszczenie okre$lone w punkcie 1, 2 lub 3 poprzez opublikowanie, na jego koszt, w trzech kolejnych wydaniach
gazety ,,(...)" na pierwszej stronie dodatku ,(...)", na ktérej moga by¢ umieszczane ogloszenia oraz w trzech kolejnych
wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na ktoérej moga by¢ umieszczane ogloszenia, informacji o wielkoSci
nie mniejszej niz 1/3 strony, przedstawionej czcionka Arial lub Times New Roman, o wielkoéci nie mniejszej niz 14
punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o nastepujacej tresci:

»Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) Sp. z o0.0. z siedzibg w W. naruszen patentu M. na sposéb produkeji
montelukastu sodowego (patentu (...)), polegajacych na sprzedazy lekow A. lub lekdéw o innej nazwie, zawierajacych
montelukast sodowy wytworzony z naruszeniem tego patentu oraz wycofanie tych lekéw z obrotu." w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez Sad I instancji, a w razie wniesienie apelacji, w terminie
14 od dnia wydania przez Sad II instancji orzeczenia utrzymujacego w mocy orzeczenie Sadu I instancji. W razie
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w niniejszym punkcie,
powdd wnidst o upowaznienie go do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej tresci na koszt pozwanego;

6. zobowiazanie pozwanego do podania do publicznej wiadomo$ci na jego koszt o§wiadczenia w trzech kolejnych
wydaniach gazety ,,(...)" na pierwszej stronie dodatku ,,(...)", na ktérej moga by¢ umieszczane ogloszenia oraz w trzech
kolejnych wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na ktoérej moga by¢ umieszczane ogloszenia, informacji o
wielko$ci nie mniejszej niz 1/3 strony, przedstawionej czcionka Arial lub Times New Roman, o wielko$ci nie mniejszej
niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o nastepujacej treéci:

(...) Sp. z 0.0. z siedzibga w W. przeprasza M.. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat wspdlpracy z
M.." w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez Sad I instancji, a w razie wniesienie
apelacji, w terminie 14 od dnia wydania przez Sad II instancji orzeczenia utrzymujacego w mocy orzeczenie Sadu I
instancji. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sadu, o ktéorym mowa w
niniejszym punkcie, pow6d wnidst o upowaznienie go do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej treéci na koszt
pozwanego.

Ponadto powod wniodst o zasadzenie od pozwanego kosztow procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 02 czerwca 2009 roku pozwany wnidst o oddalenie powddztwa w caloSci oraz o
zasadzenie kosztdw procesu.

Na rozprawie dnia 23 grudnia 2014 roku oraz nastepnie w piSmie procesowym z dnia 09 stycznia 2015 roku powod
zmienil powddztwo w punkcie 1, 2, 3, 5 pozwu z dnia 7 kwietnia 2009 roku w ten sposob, ze wniost odpowiednio o:

1. w pkt 1 petitum pozwu - ustalenie, iz w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku powodowi przystugiwalo wzgledem pozwanego roszczenie
o zaniechanie naruszen patentu pod numerem PL (...), polegajacych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu we
wskazanym wyzej okresie produktoéw leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej,



zawierajacych substancje czynna montelukast sodowy wytworzong sposobem o cechach technicznych zastrzezonych
tym patentem;

2. w pkt 2 petitum pozwu - ustalenie, iz w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku powodowi przystugiwalo wzgledem pozwanego roszczenie
o zaniechanie naruszen patentu pod numerem PL (...), polegajacych na importowaniu lub uzywaniu montelukastu
sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzezonych patentem pod numerem PL (...);

3. wpkt 3 petitum pozwu - nakazanie pozwanemu zniszczenia produktéw leczniczych o nazwie A. lub o jakiejkolwiek
innej nazwie handlowej, zawierajacych substancje czynna montelukast sodowy wytworzona sposobem o cechach
technicznych zastrzezonych tym patentem bedacych jego wlasnosScia lub wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia
30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku;

4. wpkt 5 petitum pozwu - zobowiazanie pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu
uwzgledniajgcym roszczenie okre§lone w punkcie 1, 2 i 3 zmodyfikowanego powodztwa poprzez opublikowanie na
jego koszt w trzech kolejnych wydaniach gazety (...) na pierwszej stronie dodatku Prawo co dnia, na ktorej moga byc
umieszczane ogloszenia, oraz w trzech kolejnych wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na ktérej moga by¢
umieszczane ogloszenia informacji o wielkoSci nie mniejszej niz 1/3 strony przedstawionej czcionka ARTAL lub TIMES
NEW ROMAN o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktow dwukrotnie pogrubionej o nastepujacej tresci:

"Sad Okregowy w Warszawie ustalil, iz w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku,
M. przystugiwalo wzgledem spélki (...) Sp. z 0.0. z siedziba w W. roszczenie o zaniechanie naruszen patentu PL (...)
na sposob produkeji montelukastu sodowego polegajacych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu we wskazanym
wyzej okresie produktow leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej, zawierajacych
substancje czynng montelukast sodowy wytworzona sposobem o cechach technicznych zastrzezonych tym patentem
oraz na importowaniu lub uzywaniu montelukastu sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych
zastrzezonych patentem pod numerem PL (...), a takze roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia produktow
leczniczych o nazwie A. lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej, zawierajacych substancje czynng montelukast
sodowy wytworzong sposobem o cechach technicznych zastrzezonych tym patentem bedacych jego wlasnoécia lub
wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku"

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez Sad I instancji, a w razie wniesienia
apelacji w terminie 14 dni od dnia wydania przez Sad II instancji orzeczenia utrzymujacego w mocy orzeczenie Sadu
I instancji. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie, wniést o upowaznienia powoda do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej tre$ci na koszt
pozwanego.

Pozostale roszczenia objete pozwem a w tym punkty 4, 6 petitum pozwu w caloéci powod podtrzymal, jednoczeénie
wskazujge, ze zmiana okoliczno$ci w postaci wygasniecia praw wylacznych z patentu powoda nie ma wplywu na
zasadno$¢ tych roszezen.

W uzasadnieniu modyfikacji powodztwa powodd wskazal, ze patent powoda PL (...) wygast z dniem 22 grudnia

2014 roku. Podniést nadto, iz zgodnie z art. 479* § 2 zd. 2 k.p.c. w brzmieniu obowigzujacym w dacie wszczecia
niniejszego postepowania, "w razie zmiany okolicznoéci powdd moze zadaé, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu,
jego wartoSci lub innego przedmiotu, a w sprawach o §wiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzy¢ zadanie
pozwu o $wiadczenia za dalsze okresy". Przepis ten dopuszcza zatem przedmiotowe zmiany powddztwa w sprawie
gospodarczej, o ile zmiany takie uzasadnione pozostaja zmiang okoliczno$ci. Zmiang okoliczno$ci, o ktérej mowa w
powolanym wyzej przepisie, w niniejszym postepowaniu jest niewatpliwie wygasniecie patentu pod numerem PL (...),
zaznaczy¢ przy tym nalezy, iz powdd nie miat wplywu na zaistnienie tejze okolicznoSci. Patent numer PL (...) wygast
bowiem z mocy prawa wskutek uplywu okresu ochronnego, na jaki zostal udzielony.



W piSmie procesowym z dnia 26 stycznia 2015 roku pozwany podniosl, iz w jego ocenie zmiana dokonana przez
powoda w zakresie roszczen z pkt. 1, 2, 3 i 5 petitum pozwu stanowi niedopuszczalna w postepowaniu gospodarczym
zmiane przedmiotowa powodztwa.

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powbddztwo oraz obcigzyl powoda kosztami
procesu.

Powyzszy wyrok zapadl po dokonaniu przez Sad Okregowy nastepujacych ustalen faktycznych i rozwazan prawnych:

Powod M. z siedziba w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) od 22.12.1994 roku byl uprawniony z patentu
Nr PL (...), obejmujacego wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania pochodnych kwasu l-(merkaptometylo)-
cyklopropanooctowego, s6l dicykloheksyloaminowa pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego,
spos6b wytwarzania krystalicznej soli sodowej pochodnych kwasu l-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego,
sposob wytwarzania kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego oraz krystaliczny 1-(((1(R)-(3-(2-(7-chloro-2-
chinolinylo)etenylo)fenylo) 3-(2-(I-hydroksy-l-metyloetylo)fenylo)propylo)tio)metylo)-cyklopropanooctan sodu.

Strona powodowa dziala na rynku innowacyjnych produktéw leczniczych, wsrod nich jest S. wprowadzany do obrotu
na rynku polskim przez (...) Sp. z 0.0. Jednym ze sktadnikéw wymienionego leku jest substancja czynna montelukast
sodowy objeta patentem nr (...). Ochrona z tytulu posiadanego patentu wygasta z dniem 21.12.2014r.

Wedlug  zastrzezenia (...) do  patentu  sposéb  wytwarzania  pochodnych  kwasu 1 -
(merkaptometylo)cyklopropanooctowego o wzorze 1 oraz ich soli dicykloheksyloaminowych, w ktéorym to
wzorze (...) oznacza grupe 7-chlorochinolin-2-ylowa lub 6,7-difluorochinolin-2-ylowa, znamienny tym, ze
wytwarza sie dianion dilitowy kwasu l-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego przez dzialanie na kwas I-
(merkaptometylo)cyklopropanooctowy zasadowa pochodng litu, nastepnie tak wytworzony dianion poddaje sie
reakeji ze zwigzkiem o wzorze 2, w ktorym (...) ma wyzej podane znaczenie, a L oznacza grupe benzenosulfonylowa lub
podstawiong benzenosulfonylows, taka jak tolue-nosulfonytowa lub grupe C,-C4-alkilosulfonylowa, po czym dziala
sie na produkt tej reakcji kwasem organicznym rozpuszczalnym w wodzie i ewentualnie przeksztalca zwigzek o wzorze
1w s6l z dicykloheksyloaming.

Wedlug zastrzezenia nr (...) do patentu sposéb wytwarzania krystalicznej soli sodowej pochodnych kwasu 1-
(merkaptometylo)cyklopropanooctowego o wzorze 1, w ktérym(...) oznacza grupe 7-chlorochinolin-2-ylowa lub 6,7-
difluorochinolin-2-ylowg, znamienny tym, ze na s6l dicyklolieksyloaminowa zwigzku o wzorze 1, w ktérym (...) oznacza
grupe 7-chlorochinolin-2-ylowa lub 6,7-difluorochinolin-2-ylowa dziala sie kwasem, na produkt tej reakcji dziala sie
zwiazkiem bedacym Zroédlem jonow sodu , po czym krystalizuje sie sol sodowa.

W listopadzie 2008 roku pozwany (...) Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia w W. rozpoczal na terytorium
Polski oferowanie i sprzedaz produktéw leczniczych o nazwie A.. Jednym ze sktadnikow wymienionego produktu jest
montelukast sodowy.

M. sodowy uzywany przy wytwarzaniu preparatu A. jest produkowany przez podmiot Dr. R.’s L. z siedziba w Indiach.
Nastepnie jest on nabywany przez pozwanego i na jego zlecenie przetwarzany do postaci tabletek przez Zaklady (...)
wW..

Tworzenie montelukastu sodu wykorzystywanego przez pozwanego odbywa sie w nastepujacych etapach:
1. utworzenie anionu litowego 1-merkaptometylocyklopropanoacetonitrylu z odpowiedniego tiolu oraz butylolitu

2. przylaczenie tak otrzymanej soli litowej do mesylanu 2-(2-(3(S)-3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etyleno)-fenylo)-3-
hydroksypropylo)-fenylo)-2-propylu z utworzeniem nitrylu montelukastu

3. Hydroliza nitrylu montelukastu do kwasu montelukastu



4. Utworzenie soli r-butyloamoniowej montelukastu w reakcji kwasu montelukastu z r-butyloaming oraz oczyszczenie
tej soli poprzez krystalizacje

5. Hydroliza oczyszczonej soli r-butyloamoniowej montelukastu do wolnego kwasu poprzez wymiane kationu z
kwasem octowym

6. Utworzenie soli sodowej montelukastu w reakcji kwasu montelukastu z wodorotlenkiem sodu.

Celem przeprowadzenia dowodu z opinii Instytutu pracownik Zaklady (...) w W. wydal bieglemu probki montelukastu
sodu wykorzystywane przez pozwanego.

Z poréwnania obu proceséw wynika, iz w odréznieniu od kwasu l-(tiometylo)cyklopropanooctowego, uzytego w
patencie PL (...), 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, bedacy substratem w spornej syntezie, nie jest oczywistym
ekwiwalentem kwasu 1-(tiometylo)cyklopropanooctowego. Powodem tego jest zwiekszona reaktywno$¢ nitrylu
kwasu karboksylowego. Potraktowanie tego zwigzku mocng zasada litowa (na przyklad uzywanym w patencie
butylolitem) moze w przypadku uzycia nadmiaru zasady spowodowaé wstepowanie substratow w reakcje uboczne,
przykladem tego jest reakcja zwigzkoéw litoorganicznych z nitrylami, ktéra moze prowadzié¢ do przylaczenia zwigzku
metaloorganicznego do reszty nitrylowej z utworzeniem po hydrolizie odpowiedniego ketonu. Zastosowanie w
spornych procesach innego substratu niz kwas 1-(tiometylo)cyklopropanooctowy zmuszalo wiec do podjecia szeroko
zakrojonych badan majacych na celu ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie nitrylu jako substratu zamiast kwasu
oraz opracowania szczegoblowej procedury pozwalajacej na otrzymanie pozadanego produktu w formie czystej z dobra
wydajnoscig.

Nastepnie w pierwszym etapie spornego schematu produkcyjnego, prowadzgcego do powstania nitrylu montelukastu,
podobnie do sposobu zastrzezonego w patencie PL (...), uzywa sie butylolitu jako zasady do wygenerowania
anionu tiolanowego. Jednak, w odrdznieniu od schematu zastrzezonego w patencie PL (...), do wygenerowania
jednego mola anionu wymagane jest uzycie tylko jednego mola butylolitu a nie dwdch jak w przypadku patentu
PL (...). Zredukowanie o polowe iloéci zuzywanego butylolitu obniza poziom zagrozenia a takze ulatwia prace z
mieszaning reakcyjna oraz jej pozniejsza obrobke. Proces obrobki jest w spornym schemacie dodatkowo uproszczony
poprzez zastosowanie N,N-dimetyloformamidu ( (...)) jako rozpuszczalnika, ktory wydaje sie wspomagac wydzielanie
surowego nitrylu w postaci stalej, co znacznie ulatwia dalsza obrobke nitrylu montelukastu.

Ponadto w odroéznieniu od dicykloheksyloaminy, ktérej uzycie zostalo zastrzezone w patencie PL (...), uzycie w
spornym procesie tert-butyloaminy nie gwarantowalo w sposob oczywisty uzyskania krystalicznych produktow.
Uzycie tert-butyloaminy nie gwarantowalo z zaloZenia powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie
byla oczywistym rownowaznikiem.

Ostatnim etapem syntezy montelukastu sodium jest wymiana kationu amoniowego w soli amoniowej montelukastu
na kation sodowy. W patencie PL (...) proces ten wykonany jest dwuetapowo, gdzie w pierwszym etapie nastepuje
uwolnienie kwasu montelukastu z soli dicykloheksyloamoniowej w reakcji z kwasem, ktory jest nastepnie poddawany
dzialaniu zwigzku bedacego Zrodlem kationéw sodu. Otrzymana w ten sposob s6l sodowa montelukastu jest
poddawana krystalizacji w celu otrzymania krystalicznego montelukastu sodium. W spornym schemacie tworzenie
soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu z soli tert-butyloamoniowej
montelukastu a nastepnie potraktowaniu wolnego kwasu zasada sodowa i odparowanie mieszaniny. Prowadzi to
do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzezono w patencie PL (...). Finalne
otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone wedlug spornego schematu jest odmienne od zastrzezonego w
patencie PL (...), gdyz schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Dnia 04 marca 2009 roku na stronie internetowej pozwanego znajdowala sie lista podmiotow z ktérymi wspolpracuje.
Wsréd podmiotow wskazany byla takze podmiot ,(...), USA”. Pozwany w ramach prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej wspolpracowal ze spolka (...) z siedzibg w Niemczech reprezentowana w Polsce przez (...) Sp.zo.0. wW.



Przed dokonaniem przez powoda zgloszenia zadania usuniecia wpisu w piSmie z dnia 19 marca 2009 roku pozwany
usunat (...), USA” z listy podmiotow z ktérymi wspdlpracuje. Dnia 02 czerwca 2009 roku na stronie internetowej
pozwanego na liScie podmiotéw wspoélpracujacych nie bylo ,(...), USA”.

Powyzszy stan faktyczny Sad Okregowy ustalil przede wszystkim w oparciu o dowody z dokumentéw zgromadzonych
w aktach sprawy oraz o dowdd z opinii instytutu tj. (...) M. S. Wydzial Chemii w L. (k. 985-996) oraz jej ustnego
wyjaénienia przez K. P. (k. 1129- 1132), natomiast nie bral pod uwage opinii instytutu tj. Zakladu (...) w k. (k.
1344-1349), nastepnie wyjasnionej ustnie na rozprawie przez jej autoréow (k. 1397-1398), jako nieprzydatnej do
rozstrzygniecia sporu.

Z uwagi na brak mozliwoSci znalezienia instytutu, ktéry podjalby sie sporzadzenia opinii w tym zakresie
Sad ostatecznie oddalil wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego w zakresie wykonania
Chromatograféw (chromatogramoéw) z badan czysto$ci metodami chromatograficznymi ( (...)) oraz wynikow analiz
czystoéci optycznej (chiralnej) dla:

(i) soli f-butyloamoniowej montelukastu, wykorzystywanej w produkcji montelukastu sodowego wykorzystywanego
w produktach leczniczych A. oraz

(ii) soli sodowej montelukastu w tych produktach.
W ocenie Sadu Okregowego powddztwo bylto bezzasadne.

W pierwszej kolejnosci Sad Okregowy dokonal analizy dopuszczalnoéci zmiany powodztwa z uwagi na wygas$niecie
prawa z patentu, ktore bylo podstawa pierwotnych zgdan pozwu w konkluzji uznajac ja za niedopuszczalng w
odniesieniu do zadan objetych pkt 1 i 2 petitum pozwu, w brzmieniu zmienionym na rozprawie i sprecyzowanym w
piSmie z dnia 15 stycznia 2015 roku. W tym kontekécie Sad pierwszej instancji zauwazyl, Ze niniejsze postepowanie
zostalo wszczete w 07 kwietnia 2009r. a wiec z mocy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrze$nia 2011 r. o zmianie ustawy
— Kodeks postepowania cywilnego oraz niekt6érych innych ustaw ( Dz. U. 2011 r., Nr 233 poz. 1381 ) zastosowanie

bedzie mial przepis art. 479* § 2 k.p.c. , w $wietle ktérego w toku postepowania nie mozna wystepowaé z nowymi
roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okoliczno$ci powod moze zadaé, zamiast
pierwotnego przedmiotu sporu, jego warto$ci lub innego przedmiotu, a w sprawach o $wiadczenia powtarzajace sie
moze nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu za dalsze okresy.

Dalej Sad Okregowy wskazal, ze w/w przepis formutuje zakaz przedmiotowej zmiany powoddztwa i jest zakazem
bezwzglednym, co oznacza, ze dotyczy zaré6wno zmiany zadania jak i zmiany podstawy faktycznej zadania zgloszonego
w pozwie. Przedmiotowy zakaz zmiany powodztwa jest zakazem odnoszacym sie zaré6wno do przeksztalcen o
charakterze ilo$ciowym (rozszerzenie powddztwa, wystgpienie z kolejnym roszczeniem obok pierwotnego), jak tez
jakoSciowym (np. zadanie zaplaty na podstawie umowy, a nastepnie domaganie sie zaplaty z bezpodstawnego
wzbogacenia).

W ocenie Sadu Okregowego uznaé nalezalo, iz zmiana pierwotnych dochodzonych w pozwie w jego pkt 11 2 roszczen
przez strone powodowa na rozprawie dnia 23 grudnia 2014 roku jest w istocie zmiang powo6dztwa, a powod we
wskazanym pi$émie dochodzi nowych roszczen zamiast dotychczasowych. Pierwotne zgdania pozwu w pkt 11 2
obejmowaly roszczenia o zakazanie naruszen patentu przyslugujacego stronie powodowej. Na rozprawie dnia 23
grudnia 2014 roku strona powodowa wystapila natomiast w miejsce dotychczasowych roszezen z pkt 1 i 2 pozwu z
roszczeniami o ustalenie, iz w okresie od 30 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. powodowi przystugiwato
wzgledem pozwanego roszczenie o zaniechanie naruszen patentu. W tym zakresie Sad Okregowy przychylil sie do
argumentacji wyrazonej juz w orzecznictwie w analogicznej sprawie przez Sad Okregowy w Warszawie (wyrok z dnia
11 kwietnia 2011 roku sygn. akt XVI GC 9/11) oraz Sad Apelacyjny w Warszawie w sprawie z apelacji od wyroku
Sadu Okregowego (sygn. akt I ACa 1100/14) i zwazyl, Ze roszczenia o zaniechanie naruszenia oraz roszczenia o
ustalenie iz przystugiwalo prawo zadania zaniechania sg to 2 rozne roszczenia i zmiana taka jest niedopuszczalna



pod rzadami przepisu art. 479* § 2 k.p.c. Przedmiotem pierwotnego roszczenia bylo zakazanie naruszen patentu,
ktérego podstawe stanowily przepisu ustawy Prawo Wlasnoéci Przemystowej, natomiast powodztwo o ustalenie
znajduje swoje oparcie w art. 189 k.p.c., zatem przy kazdym z tych roszczen beda badane odmienne okolicznoéci. W
ocenie Sadu Okregowego, w takiej sytuacji uznac nalezy, iz powod dokonal w istocie zmiany okoliczno$ci faktycznych
uzasadniajgcych zadanie pozwu. Sad pierwszej instancji nie podzielil stanowiska powoda, ze zmiana okoliczno$ci w
rozumieniu zdania drugiego art. 479* § 2 k.p.c. jest w tym przypadku wygaéniecie prawa po uplywie okresu na jaki
zostata udzielona ochrona. Wyjatek od zakazu zmiany przedmiotowej powodztwa sformulowany jest tak samo jak
ograniczenie zmian przedmiotowym w postepowaniu apelacyjnym (art. 383 k.p.c.) lub nakazowym (art. 495 § 2k.p.c.).
Poglady zatem orzecznictwa i doktryny wyrazone w odniesieniu do art. 383 i art. 495 § 2 k.p.c. powinny by¢ brane pod

uwage przy interpretacji art. 479* § 2 k.p.c. (np. wyrok Sadu Najwyzszego z 19.12.2007 r. V CSK 301/07)

Zdaniem Sadu Okregowego, brak jest przy tym podstaw do uznania, ze tozsame unormowania omawianych przepiséw
powinny by¢ odmiennie rozumiane w sprawach patentowych, ustawodawca nie przewidzial bowiem dla nich
szczegoblnych regulacji, nie przywiazujac znaczenia dla specyfiki sporéw o prawa wlasnosci intelektualnej. Skoro zatem
ustawodawca opowiedziat sie za prymatem szybko$ci postepowania nie ma podstaw do formulowania wyjatkéw i
odmiennego traktowania spraw zwiazanych z prawami wlasnosci przemyslowej, zas powod powinien tak sformulowac
roszczenia, aby dochodzenie ich stuszno$ci mozliwe bylo takze po wygasnieciu prawa, jesli tylko naruszenie mialo
miejsce w dacie w ktorej wynalazek byl chroniony patentem, szczegbdlnie powdd moglt zglosic¢ zadanie ustalenia jako

roszczenie ewentualne, co do ktérego nie mialyby zastosowania ograniczenia wynikajace z art. 479* § 2 k.p.c.

W pozostalym jednak zakresie tj. zadanie pkt 3 pozwu, zdaniem Sadu Okregowego zostalo prawidlowo zmienione.
Powdd bowiem w istocie ograniczy} roszczenie o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu produktow leczniczych

stanowigcych wlasnoéé spotki. Ma zatem miejsce dopuszczalna na gruncie art. 479* § 2 k.p.c. zmiana iloéciowa
polegajaca na ograniczeniu roszczen. Skoro jednak powod nie domaga sie juz wycofania z obrotu kwestionowanych
produktoéw, a nie zrzekl sie w tej mierze roszczenia, dla umorzenia postepowania konieczna bylaby zgoda pozwane;j
(art. 203 § 1 k.p.c.) W sytuacji jej braku nalezalo orzec o oddaleniu powddztwa w tej czesci.

Odnoszac sie do roszczenia w zakresie zadania zniszczenia produktéow, ktérych wlascicielem jest pozwany,
wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku, Sad Okregowy uznal je za bezzasadne, a to z uwagi na okolicznoé¢, iz w
niniejszej sprawie w spornym okresie nie zostalo naruszone prawo powoda chronione patentem.

Podstawa zadania powoda byl przepis art. 286 p.w.p. w zw. z art. 64 ust. 1 p.w.p., gdyz powod twierdzil, ze pozwany w
produkcji swojego wyrobu wykorzystuje substancje pozyskiwang metoda, ktorej poszczegolne etapy formalnie rozniac
sie od tych objetych patentem w istocie sg ich ekwiwalentami. Tym samym mialby narusza¢ prawo powoda chronione
art. 64 ust. 1 p.w.p.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia
patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga stuzyé¢ do wykladni zastrzezen patentowych.
Zgodnie za$ z art. 64 ust. 1 p.w.p. patent na wynalazek dotyczacy sposobu wytwarzania obejmuje takze wytwory
uzyskane bezposrednio tym sposobem.

Zgodnie za$ z art. 286 p.w.p. sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegolnos$ci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage
naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Dalej Sad Okregowy wskazal, ze w przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawalo, iz metoda produkcji uzywanego
przez pozwanego preparatu roznila sie formalnie od tej opisanej w zastrzezeniach do patentu oraz, ze za jej pomoca



uzyskiwano taki sam preparat jak ten uzyskiwany przy zastosowaniu metody chronionej patentem. Osig sporu
pomiedzy stronami byly jednak kwestie:

1. czy naruszenie prawa z patentu poprzez wytworzenie produktu bezposrednio przy uzyciu chronionej metody
dotyczy takze przypadkéw gdy zastosowana metoda formalnie nie bedac w calo$ci metoda chroniona patentem sklada
sie z procesow ekwiwalentnych dla tych objetych ochrong (rozumienie przestanki bezpoéredniosci z art. 64 ust. 1 pwp)
oraz

2. czy sporna metoda przy pomocy ktdrej uzyskiwano produkt wykorzystywany przez pozwanego byla w istocie
metoda ekwiwalentng do tej objetej prawem z patentu co ma znaczenie w przypadku odpowiedzi twierdzacej na
kwestie nr 1.

Powdd twierdzil przy tym, iz po pierwsze przestanka bezposrednio$ci powinna by¢ rozumiana jako ekwiwalentno$¢
zastosowanej spornej metody z metoda chroniong patentem, a nie tylko jej tozsamos$¢ oraz po drugie, ze takie wlagnie
cechy miala sporna metoda. W rezultacie zatem wytwarzanie na jej podstawie produktu tozsamego z produktem
wytwarzanym w rezultacie stosowania metody powoda jest naruszeniem prawa z patentu.

W ocenie Sadu Okregowego oba powyzsze twierdzenia nalezalo uzna¢ za bezzasadne i za bezzasadne nalezalo uznac
tez zadanie pozwu.

Zdaniem Sadu Okregowego, brak jest podstaw do przyjecia istnienia w normie okre$lonej w art. 64 ust. 1 p.w.p.
tzw. teorii ekwiwalentéw szeroko omawianej przez powoda. Nie kwestionujac jej aksjologicznej zasadnoéci wskazaé
jednak nalezy, iz de lege lata z literalnego brzmienia art. 64 ust. 2 p.w.p. niewatpliwie wynika konieczno$c
tozsamoSci stosowanej spornej metody z metoda chroniong patentem. Wskazuje na to bowiem wprost zwrot,
tym sposobem odnoszacy sie do sposobu objetego prawem z patentu i brak jest w tym zakresie watpliwoSci
interpretacyjnych. W ocenie Sadu Okregowego gdyby ustawodawca ochrone powyzsza rozszerzal takze na stosowanie
metody ekwiwalentnej, znalazloby to swo6j wyraz w treSci przepisu np. poprzez wskazanie, iz procz ,tego
sposobu” (chronionego patentem) w gre wchodza sposoby réwnowazne, tozsame, ekwiwalentne itp.

Niezaleznie jednak od powyzszego Sad Okregowy podniosl, ze sporny w niniejszej sprawie sposdb pozyskiwania
montelukastu sodowego nie nosi cech ekwiwalentnosci, co wykluczaloby naruszenie praw powoda nawet w przypadku
przyjecia obowiazywania teorii ekwiwalentno$ci w ustawodawstwie. W ocenie Sadu Okregowego wnioski takie plyna
z poro6wnania formalnie réznych elementéw obu proces6w dokonanych przez instytut w niniejszej sprawie.

W rezultacie por6wnania proceséw ustalono, iz

1. 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, bedacy substratem w spornej syntezie, nie jest oczywistym ekwiwalentem
kwasu 1-(tiometylo)cyklopropanooctowego ktorego zastosowanie przewiduje wynalazek objety patentem. Jak to
bowiem zostalo wyja$nione w opinii zwigzek ten w pewnych warunkach moze w przypadku uzycia nadmiaru zasady
spowodowac¢ wstepowanie substratow w reakcje uboczne. Jego stosowanie zatem w procedurze zmuszalo wiec do
podjecia szeroko zakrojonych badan majacych na celu ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie nitrylu jako substratu
zamiast kwasu oraz opracowania szczegdtowej procedury pozwalajacej na otrzymanie pozgdanego produktu w formie
czystej z dobra wydajno$cia a nie moglo sprowadza¢ sie do mechanicznego zastapienia jednego odczynnika innym.

2. Nastepnie zwrocono uwage na roznice bedaca rezultatem zmniejszenia iloSci butylolitu jako zasady do
wygenerowania anionu tiolanowego. Zredukowanie o polowe ilosci zuzywanego butylolitu obniza poziom zagrozenia
a takze ulatwia prace z mieszaning reakcyjna oraz jej po6zniejsza obrobke. Proces obrobki jest w spornym schemacie
dodatkowo uproszczony poprzez zastosowanie N,N-dimetyloformamidu ( (...)) jako rozpuszczalnika, ktory wydaje sie
wspomagaé wydzielanie surowego nitrylu w postaci stalej, co znacznie ulatwia dalsza obrébke nitrylu montelukastu.

3. Ponadto w odréznieniu od dicykloheksyloaminy, ktorej uzycie zostalo zastrzezone w patencie PL (...), uzycie
W spornym procesie tert-butyloaminy nie gwarantowalo w sposéb oczywisty uzyskania krystalicznych produktow.



Uzycie tert-butyloaminy nie gwarantowalo z zaloZzenia powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie
byla oczywistym rownowaznikiem.

4. W spornym schemacie tworzenie soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu
z soli tert-butyloamoniowej montelukastu a nastepnie potraktowaniu wolnego kwasu zasadg sodowa i odparowanie
mieszaniny. Prowadzi to do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzezono
w patencie PL (...). Finalne otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone wedlug spornego schematu
jest odmienne od zastrzezonego w patencie PL (...), gdyz schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli
dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Okolicznos$ci powyzsze wskazujg, w ocenie Sadu Okregowego, ze zastosowana sporna metoda nie stanowila prostej
modyfikacji tej objetej patentem. Wprowadzone zmiany nie stanowily jedynie zwyklej podmiany stosowanych
odczynnikéw przy zachowaniu tego samego ryzyka porazki oraz tego samego stopnia trudno$ci i bezpieczenstwa calej
syntezy. Modyfikacja poszczeg6lnych etapéw procesu wymagala bowiem w niektérych przypadkach dodatkowego
wysilku majacego na celu niwelacje ryzyka porazki calego procesu, ktére zwiekszalo sie przy zastosowaniu mniej
pewnych pod wzgledem skutkéw reakeji chemicznej substratow (co dotyczy proceséw opisanych w pkt 11 3 powyzej).
W innych za$ nosila ona znamiona unowocze$nienia calego procesu. W rezultacie poczynionych zmian zmniejszalo sie
bowiem ryzyko zagrozenia zwigzane z przeprowadzaniem reakcji chemicznej (pkt 2 powyzej). Nie miala zatem miejsca
prosta modyfikacja procesu objetego patentem celem ,ukrycia” jego tozsamos$ci z tym chronionym patentem lecz
poczynione zostaly jego udoskonalenia i zmiany w takim stopniu iz niepodobna moéwic, ze jest to sposob opracowany
przez powoda.

Za bezzasadne w ocenie Sadu Okregowego nalezalo uzna¢ takze roszczeni okre§lone w pkt 4 pozwu. Nie byto ono
przez powoda zmieniane w zwigzku z wygas$nieciem prawa z patentu bowiem dotyczylo sfery nieuczciwej konkurencji
a dokladnie naruszenia przez pozwanego art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), jednak
przepisy ustawy nie mialy w niniejszym stanie faktycznym w ogoéle zastosowania.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Zgodnie za$
z art. 2 uznk przedsiebiorcami, w rozumieniu ustawy, sa osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemajace osobowoS$ci prawnej, ktore prowadzac, chociazby ubocznie, dzialalno$¢ zarobkowa lub zawodowa
uczestnicza w dzialalno$ci gospodarczej. Przepis art. 14 ust. 1 uznk zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji
jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o swoim lub innym przedsiebiorcy
albo przedsiebiorstwie, w celu przysporzenia korzysci lub wyrzadzenia szkody jest przy tym rozwinieciem normy
ogo6lnej art. 3 ust. 1 uznk.

W ocenie Sagdu Okregowego przedmiotowa ustawa w ogole w warunkach niniejszej sprawy nie ma pomiedzy stronami
zastosowania, gdyz powoda nie sposoéb uznaé za przedsiebiorce w rozumieniu art. 2 uznk. Okoliczno$cia bezsporna
w toku sprawy bylo bowiem, iz nie prowadzi on na terytorium Polski dzialalnoéci zarobkowej lub zawodowe;j.
Bezprzedmiotowa zatem byla dalsza ocena pod katem spelienia przestanek z art. 14 ust. 1 uznk.

Za bezzasadne Sad Okregowy uznal takze roszczenia powoda okre$lone w art. 51 6 pozwu obejmujace zobowigzanie
pozwanego do publikacji o$wiadczen dotyczacych odpowiednio roszczen okreslonych w pkt 1-3 pozwu nastepnie
zmienionych i w pkt 4, gdyz nakaz publikacji ma charakter akcesoryjny w stosunku do roszczen o zakazanie i
nakazanie.

Roszczenie objete pkt 5 petitum pozwu nastepnie zmienione przez powoda oparte bylo o art. 287 ust. 2 p.w.p,
ktory pozostawia sadowi rozstrzygajacemu spory o prawa wlasnosci przemystowej duzy zakres swobody orzekania.
Przyjmuje sie w tym zakresie, ze powdd moze sie ograniczy¢ do wskazania, iz zada podania wyroku, jego czesci lub
informacji o nim do publicznej wiadomoSci, wskazujac jedynie sposéb publikacji. Moze okresli¢ elementy, ktore -
W jego ocenie - informacja powinna zawiera¢. Moze takze sformulowa¢ jej tre$é. Nie ogranicza to jednak sadu w
mozliwo$ci samodzielnego sformulowania treSci ogloszenia, w tym takze ingerencji w tre$é okreslong przez powoda.



Tym samym w zakresie roszczen publikacyjnych art. 479% § 2 k.p.c. bedzie mial zatem ograniczone zastosowanie. W
okolicznoS$ciach sprawy Sad Okregowy ocenil, ze dokonana zmiana przedmiotowa zadania jest dopuszczalna. Jako
roszczenie akcesoryjne podlega ono jednak oddaleniu ze wzgledu na nieuwzglednienie roszczen z pkt 1-3 pozwu do
ktorych sie odnosilo.

Analogiczna ocena Sadu Okregowego dotyczyla takze do drugiego z roszczen publikacyjnych okreslonego w pkt 6
petitum ktore nie podlegato zmianom a dla ktérego podstawa byt art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk. Jako roszczenie akcesoryjne
podlega ono takze oddaleniu ze wzgledu na nieuwzglednienie roszczenia z pkt 4 pozwu do ktorego sie odnosito.

Z tych przyczyn Sad Okregowy oddalil powo6dztwo, o kosztach procesu orzekajac na podstawie art. 98 § 1 k.p.c.

Apelacje od powyzszego wyroku wniost powod, zaskarzajac wyrok w caloSci, wnoszac o zmiane zaskarzonego wyroku
w caloéci i uwzglednienie powddztwa w calo$ci zgodnie z wnioskiem powoda sformulowanym na rozprawie w dniu 23
grudnia 2014 roku, a nastepnie w pi$mie z dnia 9 stycznia 2015 roku na zasadzie oraz o zasgdzenie na rzecz powoda
kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych, ewentualnie (w razie
stwierdzenia, iz doszlo w niniejszej sprawie od nierozpoznania istoty sprawy) o uchylenie zaskarzonego wyroku w
calosci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Okregowemu w zwiazku z nierozpoznaniem przez
Sad Okregowy istoty sprawy i koniecznoScia przeprowadzenia postepowania dowodowego w calo$ci. W kazdym z tych
przypadkow powod wniost o zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw postepowania apelacyjnego, w tym
kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych.

Powdd zarzucit zaskarzonemu wyrokowi:
1. Naruszenie przepiséw postepowania, ktére mialo wplyw na wynik sprawy, tj.:

-art. 479% § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzie wszczecia postepowania w niniejszej sprawie w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 16 wrze$nia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U. 2011 r., Nr 233 poz. 1381) poprzez jego bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze art. 479* § 2 k.p.c.
formuluje ,bezwzgledny" zakaz przedmiotowej zmiany powddztwa i "w efekcie jego niewlasciwe zastosowanie wobec
uznania, ze ,modyfikacja" pierwotnie dochodzonych w pozwie roszczen przez powoda na rozprawie w dniu 23 grudnia

2014 roku, a nastepnie pismem z dnia 9 stycznia 2015 roku jest nieuprawniona w $wietle art. 479* § 2 k.p.c. w.

sytuacji, w ktorej art. 479* § 2 zd. 2 k.p.c. dopuszcza przedmiotowa zmiane powodztwa w sprawie gospodarczej, o
ile zmiana taka uzasadniona pozostaje zmiang okolicznoSci; w niniejszym postepowaniu taka zmiang okoliczno$ci
jest niewatpliwie wygasniecie patentu powoda zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP pod numerem PL (...), na
ktora to okoliczno$é powod nie mial Zadnego wplywu; patent numer PL (...) wygast z mocy prawa na skutek upltywu
okresu ochronnego, na jaki zostal udzielony;

-art. 189 k.p.c. wzw. z art. 479* § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzien wszczecia postepowania w niniejszej sprawie, poprzez
ich bledng wykladnie oraz niewlasciwe zastosowanie wobec uznania, ze w wyniku ,,modyfikacji" powddztwa powdd
dochodzil roszczenia na podstawie art. 189 k.p.c. i w konsekwencji powdd dokonal zmiany okoliczno$ci faktycznych

uzasadniajacych zadanie pozwu, co stanowilo niedopuszczalng zmiane powddztwa, podczas gdy w $wietle art. 479* §
2 zd. 2 k.p.c. dopuszczalna byla przedmiotowa zmiana powo6dztwa w sprawie gospodarczej w zwigzku z wygasnieciem
patentu powoda pod numerem PL (...), za§ powodztwo zmodyfikowane na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku,
a nastepnie w piSmie z dnia 9 stycznia 2015 roku, oparte na art. 189 k.p.c. nadawalo sie do uwzglednienia gdyz
wskazywato prawo, o jakim mowa w art. 189 k.p.c. - powdd zadal ustalenia prawa (roszczenia) wzgledem pozwanego
w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia
2014 roku; nadto powod posiadal interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c., ergo art. 189 k.p.c. stanowi podstawe
do wystepowania z roszczeniami przez osobe, ktora byla uprawniona z patentu, ale obecnie jej patent wygast.



-art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 290 k.p.c. poprzez dowolna, a nie swobodna ocene dowoddéw, polegajaca na
uwzglednieniu dowodu z opinii bieglego K. P. z (...) M. S. Wydzial Chemii w L., jej ustnego wyjaénienia oraz przyjecia,
ze Ww. opinia stanowila opinie instytutu w rozumieniu art. 290 k.p.c., oraz nieuwzglednienia dowodu z opinii instytutu
tj. Zakladu (...) w L. , jej ustnego wyjasnienia na rozprawie , a takze nieuwzglednienia zeznan $wiadka J. D., ktory
potwierdzil, ze probki, ktore zostaly poddane badaniu nie zostaly pobrane w obecnosci stron, lecz zostaly przekazane
w zamknietych opakowaniach przed siedzibg zakladéw Farmaceutycznych (...) Spoéldzielnia Pracy w W. w postaci
dwoch zapakowanych opakowan, ergo nie uwzglednienie, ze postanowienie Sadu z dnia 18 lutego 2010 roku, w
ktorym w sposob wyrazny sad nakazal pobranie probek substancji czynnych w obecnosci stron, nie zostalo wykonane,
co doprowadzilo Sad Okregowy do blednego uznania, ze sporny w niniejszej sprawie sposéb pozyskiwania przez
pozwanego montelukastu sodowego w ocenie Sadu nie nosi cech ekwiwalentnosci co wykluczaloby naruszenie praw
powoda nawet w przypadku przyjecia obowiazywania teorii ekwiwalentnosci w ustawodawstwie;

- art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. , poprzez ich niewlaiciwe zastosowanie i oddalenie wniosku dowodowego
strony powodowej, o ktéry strona powodowa wnioskowala juz w pozwie - pkt 9 c¢., majacego istotne znaczenie
dla rozstrzygniecia sprawy postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku. , tj. wniosku
o przeprowadzenie przez instytut naukowo-badawczy dowodu z chromatograméw z badan czystoéci metodami
chromatograficznymi ( (...)) oraz wyniki analiz czystoSci optycznej (chiralnej) dla: (i) soli t-butyloamoniowe;j
montelukastu sodowego wykorzystywanego w produktach leczniczych A. oraz (ii) soli sodowej montelukastu w
tych produktach na okoliczno$c, ze oczyszczanie poprzez zastosowanie soli t-butyloaminowej w procesie produkeji
montelukastu sodowego w produktach leczniczych A. jest rownowazne do oczyszczania poprzez zastosowanie soli
dicykloheksyloaminowej, oraz montelukast sodowy w produktach lecznuczych A. ma identyczne wlasciwosci, w
tym jakos$¢, z krystaliczng sola sodowa montelukastu, a ktéory to wniosek zostal przez powoda podtrzymany w
piSmie procesowym z dnia 7 listopada 2014 roku, na ktore to naruszenie pelnomocnik powoda zwrocil uwage Sadu
Okregowego w trybie art. 162 k.p.c . na rozprawie;

2 Naruszenie prawa materialnego, ktére mialo wplyw na wynik sprawy:

-art. 63 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnoSci przemystowej poprzez
jego niewlasciwe zastosowanie i przyjecie, ze brak jest podstaw do przyjecia istnienia w normie okres$lonej w art.
64 ust. 1 p.w.p. tzw. teorii ekwiwalentéw; zdaniem Sadu Okregowego de lege lata z literalnego brzmienia art. 64
ust. 1 p.w.p. niewatpliwie wynika konieczno$é¢ tozsamo$ci stosowanej spornej metody z metoda chroniong patentem,
gdyby bowiem ustawodawca ochrona powyzsza rozszerzal takze na stosowanie metody ekwiwalentnej, znalazloby
to swdj wyraz w treSci przepisu np. poprzez wskazanie, iz procz "tego sposobu” (chronionego patentem) w gre
wchodza sposoby rownowazne, tozsame, ekwiwalentne, w efekcie Sad blednie uznal, ze zadanie z pkt 3 petitum pozwu
ograniczone nastepnie na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, a nastepnie w pi$mie z dnia 9 stycznia 2015 roku
oraz zadanie publikacyjne jest bezzasadne;

-art. 14 ust. 1 w zw. z art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej:
"uznk") poprzez przyjecie, ze ww. powolane przepisy nie mialy w niniejszej sprawie zastosowania.

Pozwany wni6st o oddalenie apelacji i  zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztéw postepowania
apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja powoda byla nieuzasadniona, pomimo, ze cze$ci zarzutéw nie mozna odmoéwié racji.

Podstawowa kwestia do rozstrzygniecia, w zwiazku z zarzutami apelacji, byla dopuszczalnosé zmiany powodztwa

zwigzana z wygaénieciem patentu w toku procesu, zatem prawidlowos¢ wykladni art. 479% § 2 k.p.c.

Sad Apelacyjny w tym skladzie podziela stanowisko Sadu Okregowego odno$nie niedopuszczalnoSci zmiany
powdbdztwa w okoliczno$ciach sprawy wskutek wygasniecia patentu, w sposéb, w jaki dokonal tego powdd.



Jednocze$nie Sad Apelacyjny zgadza sie z zapatrywaniem wyrazonym juz uprzednio przez Sad Apelacyjny w
Warszawie. w orzeczeniu z dniai2 stycznia 2015 r. sygn. akt I ACa 1100/14, a zatem w okoliczno$ciach niniejszej
sprawy dokonana przez powoda zmiana powodztwa motywowana wygas$nieciem patentu byla niedopuszczalna.

Postepowanie w sprawie niniejszej toczylo sie w trybie wlasciwym dla spraw gospodarczych, w ktérym - zgodnie
z zasada sformulowang w art. 479* § 2 k.p.c. - nie mozna wystepowaé z nowymi roszczeniami zamiast lub obok
dotychczasowych. Z charakteru tego przepisu wynika, ze wyjatki okreSlone w zdaniu drugim o treéci: ,Jednakze
w razie zmiany okoliczno$ci powod moze zada¢, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartosSci lub innego
przedmiotu, a w sprawach o $wiadczenia powtarzajace sie moze nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu za dalsze okresy.”
nie moga by¢ interpretowane rozszerzajaco. Proponowane przez powoda rozumienie cytowanej normy, prowadziloby
do zaprzeczenia jej istoty i wynikajacej z niej woli ustawodawcy, kazda bowiem zmiana okolicznoSci faktycznych,
zaréwno majgca charakter obiektywny, jak i subiektywny, wynikajaca choéby zjego woli, otwieralaby powodowi droge
do odmiennego niz w pozwie sformulowania roszczen. Wyjatek stalby sie wiec zasada, znoszac ograniczenie w zakresie
dokonywania w toku postepowania gospodarczego zmian przedmiotowych powddztwa.

Wykladajac przepis art. 479* § 2 k.p.c. Sad Apelacyjny wskazuje, Ze najistotniejsze jest rozwazenie, czego dotyczy
sformutowany w nim zakaz. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie pojecia ,roszczenie”, ktorego zdefiniowanie
wywoluje w pi$miennictwie liczne kontrowersje. Sposrdéd wielu prezentowanych pogladéow warto przywotaé
stanowisko W. S., wedlug ktérego roszczenie procesowe stanowi tre$¢ powodztwa, czyli zadanie urzeczywistnienia
w konkretnym wypadku oznaczonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sadowego okreSlonej tresSci,
zindywidualizowane przytoczonymi okoliczno$ciami faktycznymi. Jest to wiec zadanie i uzasadniajace je okoliczno$ci
faktyczne. Takie roszczenie stanowi przedmiot procesu i powddztwa. Zadanie pozwu oraz okolicznoéci je
uzasadniajgce majg charakter formalny, uzewnetrzniajac skonkretyzowana kwestie prawna, ktéra powdd przedstawia
sadowi dla uzyskania okreSlonego rozstrzygniecia. Za stanowiace przedmiot procesu roszczenie nalezy wiec uznac
subiektywne twierdzenie powoda, ktore ma charakter hipotetyczny, odrebne od roszczenia w znaczeniu materialno-
prawnym, czyli uprawnienia lub mozno$ci domagania sie od oznaczonej osoby okre$lonego zachowania sie (dzialania,
zaniechania) zgodnego z obowigzujacym prawem materialnym. Sad moze stwierdzi¢ ich tozsamo$¢, wydajac wyrok
uwzgledniajacy powodztwo.

Zmiana w znaczeniu przedmiotowym jest:

- rozszerzenie powoddztwa polegajace na zgloszeniu przez powoda w toku postepowania nowego roszczenia
procesowego zamiast lub obok pierwotnego, ktére moze przejawia¢ sie w odmiennym sformutowaniu zadania
lub wskazaniu odmiennych okoliczno$ci faktycznych na jego uzasadnienie, moze ono mieé charakter iloSciowy i
jako$ciowy,

- ograniczenie powddztwa, rezygnacja z niektorych ze zgloszonych w pozwie zadan, dopuszczalna na kazdym etapie
postepowania, takze po wydaniu wyroku, a przed jego uprawomocnieniem sie.

Zmiana jako#ciowa mo#e si# odnosi# do samego przedmiotu ##dania, jak i rodzaju ochrony
prawnej (tu np. przej#cie z jednego rodzaju powodztwa na inny, w tym z zas#dzaj#cego na
ustalaj#ce), (por. W.Siedlecki Przedmiot post#powania cywilnego [w] Wst#p do system prawa
procesowego cywilnego, pod red. J.Jod#owskiego Ossolineum 1974, s.150-178, A.Wi#niewska
Przedmiotowa zmiana powodztwa w procesie cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze 1986,
s.10-33,41-62).

W niniejszej sprawie, u zrodel zadan zakazowych lezalo twierdzenie o przystugujacym powodowi prawie z patentu
PL (...) na wynalazek dotyczacy sposobu wytwarzania montelukastu sodowego oraz o zastosowaniu przez pozwanego
sposobu produkeji leku A., ktéry wkraczal w sfere wylacznosci co uzasadnialo - na podstawie art. 287 ust. 11 2
oraz art. 286 p.w.p. wystapienie z zadaniami zakazowymi i z zadaniem usuniecia skutkow naruszen. Po zmianie
powbdztwa dokonanej dnia 23 grudnia 2014 r. i w piSmie z dnia 9 stycznia 2015 r. powod wystepowat o ustalenie,
ze w okresie od 30 listopada 2008 r do 22 grudnia 2014 r. przyslugiwalo mu wzgledem pozwanego roszczenie o



zaniechanie naruszen patentu pod numerem PL (...), polegajacych na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym
okresie produktéw leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej zawierajacych
substancje czynng montelukast sodowy oraz polegajacych na importowaniu lub uzywaniu montelukastu sodowego
wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzezonych w/w patentem (zmiana roszczen dotyczacych punktu
112 pozwu).

W ocenie Sadu Apelacyjnego wyrazna jest zatem jako$ciowa zmiana roszczenia sformulowanego w pkt 1 i 2
pozwu., zaréwno jak chodzi o sformulowanie zadania, jak i okreélenie jego podstawy faktycznej, ich odniesienia
do abstrakcyjnej normy prawa materialnego. Pierwotne zadanie zakazowe (zasadzajace) opiera sie na twierdzeniu
o istnieniu prawa wylacznego i fakcie jego naruszenia, przez stosowanie sposobu wytwarzania zastrzezonego na
wylgcznoéé powoda. Zmiana powodztwa opisana wyzej ogranicza twierdzenie o istnieniu prawa i jego naruszaniu
przez pozwanego czasowo, tj. w okresie od uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu przez pozwanego
do wygasdniecia ochrony, rownocze$nie jednak wprowadza calkowicie nowy element, ktérym jest twierdzenie o
potrzebie uzyskania wyroku stwierdzajacego te fakty, interesie prawnym powoda w ustaleniu, nawigzujace do kwestii
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej pozwanego za naruszanie patentu.

W ocenie Sadu Apelacyjnego trafne bylo stanowisko Sadu Okregowego, ze wskutek zmiany powddztwa w zakresie
punktéow 1 i 2 doszlo do wystapieniem z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego, ktdrego zgloszenie w toku
postepowania toczacego sie w trybie odrebnym dla spraw gospodarczych zostalo wylaczone w zdaniu pierwszym art.

4794

§ 2 k.p.c. Nie mozna sie zgodzi¢ z twierdzeniem skarzacego, ze w zaistnialych okoliczno$ciach powinien znalez¢
zastosowanie wyjatek sformulowany w zdaniu drugim § 2 art. 479, jako ze w $wietle tego przepisu, w razie zmiany
okoliczno$ci powdd moze zadaé, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartoSci lub innego przedmiotu, a
w sprawach o $wiadczenia powtarzajace sie moze nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu za dalsze okresy. Jest to wiec
wyjatek, ktéry nie moze by¢ interpretowany rozszerzajaco. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 25.04.2014 r. II CSK
417/13) Ustawodawca dopuscit go w sytuacjach, gdy - z przyczyn niezaleznych od powoda, zwykle w efekcie dziatania
pozwanego, ktéry dopuscil do utraty lub zniszczenia rzeczy stanowiacej przedmiot sporu, powdd moze zadac jej
wartoSci lub rzeczy zamienne;j.

Nieuzasadniona jest taka interpretacja cytowanego przepisu, by jako przedmiot sporu rozumie¢ przedmiot procesu,

czyli roszczenie. Zdaniem Sadu Apelacyjnego , przepis art. 479'9 § 2 k.p.c. powinien by¢ wykladany w taki sposéb,
ze przedmiotem rozstrzygniecia sagdu w sprawie gospodarczej pozostaja roszczenia zgloszone w pozwie. Wszelka
zmiana jako$ciowa w treSci roszczenia, wykraczajaca poza granice sprostowania niedokladnoéci pisarskich, czy
rachunkowych, we wskazaniu okolicznoéci faktycznych, z ktorych one wynikajg oraz ze zmiany wynikajacych z nich
zadan musi by¢ uznana za niedopuszczalng. Powdd moze natomiast - na kazdym etapie postepowania ograniczyé¢
powddztwo, rezygnujac z czeSci roszczen, _w razie zmiany okolicznoéci w sprawach o wydanie rzeczy moze sie

domagac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego warto$ci lub innego przedmiotu, a w sprawach o §wiadczenia
powtarzajace sie moze nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu za dalsze okresy. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy okazuje sie,
ze np. przedmiot $wiadczenia ulegl zniszczeniu lub utracil dla powoda znaczenie gospodarcze, zatem generalnie o
takie okolicznoSci, ktore w momencie wytaczania powbddztwa nie byly powodowi znane i przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie moéglich przewidziec, (por. takze M.Manowska [w] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Tom
I LexisNexis 2011, 5.10321.4). Fakt, ze ochrona patentowa jest ograniczona czasowo, byt powodowi znany w momencie
wytaczania powbddztwa w tej sprawie, nie moze by¢ wiec uznany za tego typu zmiane okolicznoéci, ktéra uprawnialaby
do zmiany jakoSciowej powddztwa. W tym kontekscie za uprawniong nalezalo uzna¢ zmiane powodztwa w zakresie
punktu 3 pozwu, jako jego ograniczenie, na co trafnie wskazal Sad pierwszej instancji.

Z powyzszych przyczyn zarzut naruszenia prawa procesowego- art. 479* § 2 k.p.c. oraz zarzut naruszenia art. 189 k.p.c.

w zw. z art. 479* § 2 k.p.c. byly nieuzasadnione.



Wobec powyzszego nieuzasadniony byl najdalej idacy zarzut nierozpoznania istoty sprawy, skoro nie byto podstaw do
rozpoznawania powodztwa w jego zmienionej wersji. W konsekwencji wniosek o uchylenie wyroku Sadu Okregowego
z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy byt chybiony.

Nieuzasadnione byly zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 290 k.p.c., art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c,,
stawiane w konteksScie oceny dowodow z opinii Instytutéw i zeznan Swiadka D..

Za ugruntowany nalezy uzna¢ poglad, zgodnie z ktérym skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. wymaga wykazania przyczyn, ktére dyskwalifikuja postepowanie sadu w zakresie ustalen , oznaczenia , jakie
kryteria oceny sad naruszyl, a nadto wyjasnienia dlaczego zarzucane uchybienie moglo mie¢ wplyw na ostateczne
rozstrzygniecie (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 23 stycznia 2001 r. IV CKN 970/00, Lex nr 52753 czy
wyrok z dnia 06 lipca 2005 r. III CK 3/05, Lex nr 180925). Zwalczanie swobodnej oceny dowodéw nie moze polegac
tylko na przedstawieniu korzystnej dla skarzacego wersji zdarzen, ustalen stanu faktycznego opartej na jego wlasnej
ocenie, lecz konieczne jest postuzenie sie argumentami wylacznie jurydycznymi i wykazanie, ze okreS§lone w art. 233
§ 1 k.p.c. kryteria oceny wiarygodnosci i mocy dowodo6w zostaly naruszone, co mialo wplyw na wynik sprawy.

Tymczasem zarzut dotyczacy zeznan §wiadka D. nie zostal tak podwazony. Z zeznan tego §wiadka jasno wynika sposob
pobrania probek montelukastu sodowego, zas§ Sad Okregowy na podstawie tych zeznan poczynil ustalenie faktyczne o
wydaniu probek przez pracownika Zakladow (...) w W., natomiast ocena co do ekwiwalentnosci rozwiazan spornych
z chronionymi patentem, wynika z oceny dowodéw w postaci opinii bieglych nie za$ z zeznan $§wiadka D.. Jezeli
intencja powoda, a tak sie wydaje z zarzutéw apelacji, bylo wykazanie, ze do badan wydano inng substancje niz
wykorzystywana przez pozwanego, to powinien taka okoliczno$¢ udowodni¢. W przeciwnym razie zarzuty apelacji
pozostaja niewykazanymi sugestiami.

Natomiast gdy chodzi o zarzuty sformulowane wobec opinii sporzadzonej przez Wydzial Chemii (...) M. S. w L. i
uznanie przez Sad pierwszej instancji, ze jest to opinia instytutu w rozumieniu art. 290 k.p.c. , to w pierwszej kolejnosci
wskazac nalezy, Ze opinia instytutu nie jest odrebnym $rodkiem dowodowym, lecz odmiang dowodu z opinii bieglych.
W $wietle wyjasnien prof. K. P. nalezalo uzna¢, ze brak formalnego podpisania opinii przez drugiego pracownika
naukowego i wskazania jego nazwiska w treéci opinii wynikal ze sposobu organizacji Zakladu, ktérego jedynym
samodzielnym pracownikiem naukowym byl wlasnie jego kierownik-prof. P.. Natomiast niewatpliwie badania byly
prowadzone wraz z innym pracownikiem wskazanym przez profesora w wyjasnieniach ustnych, co umozliwialo takze
konsultacje miedzy pracownikami Zaktadu. Opinia ta spelniala wiec kryteria opinii instytutu.

Sad Apelacyjny wskazuje takze, ze przy dopuszczeniu dowodu z opinii instytutu chodzi o mozliwo$¢ konsultowania,
zwykle zlozonego problemu, w szerszym gronie specjalistow zgromadzonych w danej jednostce czy wykorzystania
odpowiedniego, nowoczesnego sprzetu czy urzadzen do badan, co gwarantuje dokladniejsze zbadanie sprawy. Takie
kryteria sporna opinia spelniala. Nieuzasadnione sg wywody skarzacego kwestionujace opinie Wydzialu Chemii (...)
w L. sprowadzajace te opinie do opinii bieglego K. P. w zestawieniu z opinia Zakladu (...) w L. ( str. 13-21 uzasadnienia
apelacji). Jak wskazano wyzej, w ocenie Sadu Apelacyjnego trafnie Sad pierwszej instancji uznal opinie Wydzialu
Chemii (...) w L. za opinie instytutu. Jednak nawet jesli bylaby to wylacznie opinia bieglego prof. K. P. to wyr6znikiem
mocy dowodowej opinii nie moze by¢ hipoteza o wyzszym stopniu kompetencji instytutéw badawczych niz biegltych
wystepujacych samodzielnie, bowiem stanowisko takie zakladaloby blizej nieokreslone cechy wiekszej fachowo$ci oraz
wiedzy oséb sporzadzajacych opinie w ramach instytutow.

Nadto powdd kwestionujac opinie Wydzialu Chemii (...) w L. odwoluje sie do sposobu dostarczenia probek
montelukastu sodowego do badan, wszak przez podmiot trzeci, ktory nie jest strona procesu, za$ takich zarzutoéw nie
podnosi do opinii Zakladu (...) w L., w aktach pr6zno doszuka¢ sie dowodoéw dostarczenia tej jednostce innych probek.

Opinia bieglego czy opinia instytutu podlega ocenie jak kazdy inny dowod, lecz kryteriami tej oceny, w odr6znieniu od
dowodu z zeznan §wiadkow czy dokumentdw, sg poziom wiedzy bieglych, odniesienie sie do zadanej tezy dowodowej,
kompletno$¢ i jasno$¢ wnioskdéw opinii



Sad Okregowy prawidlowo ocenil, ze opinia Wydzialu Chemii (...) w L. odpowiadala tezie dowodowej, byta
kompletna i kompleksowa, zawierala poréwnanie spornych metod produkcji montelukastu sodowego z oceng
rownowazno$ci poszczeg6lnych etapéw i zastosowanych $rodkéw, a takze szczegdlowe wyjasSnienie powzietych
wnioskow ze wskazaniem roznic zastosowanych metod, gdy tymczasem opinia Zakladu (...) w L. dotyczyla poréwnania
spornych metod pod katem produktu koncowego, za§ wnioski o podobienistwie metod oparte byly wlaénie na
uzyskaniu zasadniczo montelukastu sodowego. Racje mial Sad Okregowy, ze w toku tego procesu nie bylo sporu, ze
pozwany uzyskuje produkt podobny do produktu chronionego, zatem opinia Zakladu (...) w L. byla nieprzydatna do
rozstrzygniecia sprawy, nie odpowiadala na zadana teze dowodowsa, operowala pojeciem podobienstwa.

Z powyzszych przyczyn ocena dowodow, w tym opinii bieglych dokonana przez Sad Okregowy byla prawidlowa, zas
zarzuty apelacji nie podwazaja jej skutecznie. Okoliczno$é, ze powdd inaczej ocenia opinie instytutow, a takze na
podstawie jednej z opinii formuluje daleko idace subiektywne wnioski, w istocie z tej opinii nie wynikajace, nie jest
wystarczajace do skutecznego zwalczenia oceny dowoddéw z opinii dokonanej przez Sad pierwszej instancji.

Jesli chodzi o oddalenie dalszych wnioskéw dowodowych powoda, réwniez i te zarzuty nie zaslugiwaly na
uwzglednienie. Sad Apelacyjny wskazuje, ze sad nie ma obowiazku dopuszczania dalszych dowodéw zgloszonych
przez strone az do chwili, kiedy strona bedzie zadowolona z wynikdéw postepowania dowodowego. Zasadnos$é
dopuszczenia kolejnych wnioskow jest determinowana stanem wyjasnienia okoliczno$ci istotnych w sprawie, takze
tych, ktérych wyjasnienie wymaga wiadomoSci specjalnych. Juz opinia Wydzialu Chemii (...) w L. dawala podstawy
do poczynienia ustalen w zakresie rownowazno$ci metody wytwarzania montelukastu sodowego przez pozwanego
z metodg chroniong patentem. Kolejna opinia okazala sie by¢ nieprzydatna do rozstrzygniecia, za$ z uwagi na
jednoznaczno$¢ twierdzen opinii (...) w L., nie bylo podstaw do prowadzenia dalszego postepowania dowodowego, w
tym takze w zakresie bardziej szczegélowych badan.

W tej sprawie Sad Okregowy podjat probe znalezienia odpowiedniego instytutu celem przeprowadzenia dowodu
z opinii bieglego w zakresie wykonania Chromatografow (chromatograméw) z badan czysto$ci metodami
chromatograficznymi ( (...)) oraz wynikdéw analiz czystoéci optycznej (chiralnej) dla: soli f-butyloamoniowej
montelukastu, wykorzystywanej w produkcji montelukastu sodowego wykorzystywanego w produktach leczniczych
A. oraz soli sodowej montelukastu w tych produktach. Nie udalo sie to i ostatecznie Sad Okregowy wniosek oddalil.

W istocie pelnomocnik powoda zglosil w trybie art. 162 k.p.c. zastrzezenie do protokolu zwracajac uwage na
uchybienie przepisom postepowania. Tym niemniej kontrola prawidlowo$ci orzeczenia, ktore nie podlega zaskarzeniu
w drodze zazalenia, a takim postanowieniem jest z cala pewnoScia postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego
strony, jest dopuszczalna pod warunkiem zamieszczenia w §rodku odwolawczym wniosku w trybie art. 380 k.p.c.
w tym przedmiocie. Jezeli w sprawie wystepuje zawodowy pelnomocnik, wniosek powinien byé¢ sformulowany
jednoznacznie, gdyz nie ma podstaw do przypisywania pismom wnoszonym przez takiego pelnomocnika tresci
wprost w tych pismach niewyrazonych. W braku takiego wniosku przeprowadzenie kontroli nie jest dopuszczalne
(por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 19 listopada 2014 r., II CZ 74/14, Lex nr 1554581). W sprawie
niniejszej wniosek taki nie zostal sformulowanym, zatem kontrola prawidlowoéci postanowienia dowodowego Sadu
Okregowego byla niedopuszczalna.

Sad Apelacyjny uznal wiec zarzuty naruszenia prawa procesowego za niezasadne.

Odnoszac sie do zarzutdw naruszenia prawa materialnego, Sad Apelacyjny wskazuje, ze cze$¢ argumentdow
podnoszonych przez powoda jest trafnych, tym niemniej nie wplywa to na ocene prawidlowosci rozstrzygniecia.

Ustalenia faktyczne zostaly w niniejszej sprawie poczynione przez Sad pierwszej instancji prawidlowo, Sad Apelacyjny
je akceptuje i uznaje za wlasne, zatem nie zachodzi potrzeba ich ponownego przytaczania. Natomiast ocena prawna
Sadu Okregowego byta cze$ciowo wadliwa, jednak pomimo tego wyrok odpowiada prawu.



Nie mozna podzieli¢ pogladu Sadu Okregowy, ze w Swietle literalnego brzmienia art. 64 ust. 1 ustawy Prawo
wlasno$ci przemyslowej, prawo polskie wyklucza tzw. teorie ekwiwalentow. Wprawdzie mozna zgodzic sie, ze gdyby
ustawodawca chcial rozszerzy¢ ochrone na sposoby ekwiwalentne , znalazloby to swdj wyraz w brzmieniu przepisu
poprzez wskazanie, ze oprocz ,tego sposobu”, w gre wchodza sposoby rownowazne czy ekwiwalentne. Tym niemniej
negujac dopuszczalnos¢ teorii ekwiwalentow, Sad pierwszej instancji badal przeciez ekwiwalentnosé (rownowaznosc)
spornej metody z metoda chroniong. Jest to stanowisko niekonsekwentne, tym niemniej postepowanie Sadu
Okregowego bylto prawidlowe.

Sad Apelacyjny bowiem wskazuje, ze Polska jest strong Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o
patencie europejskim)-Monachium 5 pazdziernika 1973 r. (Dz. U. z 26 kwietnia 2004 r.), do ktérej zostal dotaczony
protokol interpretacyjny do jej art. 69 o treéci: ,,Art. 69 nie powinien by¢ interpretowany w taki sposob, ze przez zakres
ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie sie zakres okreslny Scisle literalnym znaczeniem sformulowan
uzytych w zastrzezeniach, przy czym opis i rysunki maja stuzy¢ jedynie w celu wyja$nienia niejasnoéci stwierdzonych
w zastrzezeniach. Nie powinien tez by¢ rozumiany w taki sposdb, ze zastrzezenia stuza jedynie jako wskazowka i ze
faktyczna przyznana ochrona moze obejmowac to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny wedlug opisu i rysunkow byto
zamierzeniem wlaSciciela patentu. Przeciwnie, art. 69 nalezy interpretowaé w taki sposob, ze okresla on stanowisko
pomiedzy tymi dwoma skrajno$ciami, ktore laczy w sobie sluszng ochrone dla wlasciciela patentu z uzasadnionym
stopniem pewno$ci prawnej dla oséb trzecich” (art. 1 Protokotu interpretacyjnego). ,W celu okreélenia zakresu
ochrony przyznanej patentom europejskim nalezy bar¢ pod uwage wszelkie elementy, ktére sa ekwiwalentne wobec
elementow okreSlonych w zastrzezeniach patentowych” (art. 2 Protokolu interpretacyjnego). Jak z tego wynika
europejskie uregulowania prawa patentowego dopuszczajg stosowanie rozszerzajacej metody interpretacji zastrzezen
patentowych , pozwalajacych na uwzglednienie przy ocenie ochrony ekwiwalentéw. Zasadniczo zatem zasady te mozna
odnosi¢ do okreslenia zakresu prawa z patentéw udzielanych przez Urzad Patentowy w Polsce, z tym, ze nalezy
podchodzi¢ do tego z duza ostroznoscig.

Jak juz wskazano wyzej, prowadzone w niniejszej sprawie postepowanie dowodowe mialo odpowiedzie¢ na pytanie,
czy sporna metoda wytwarzania montelukastu sodowego jest taka sama jak metoda chroniona. Oczywistym jest,
ze w ramach prowadzonych badan biegli musieli ustali¢, czy czynnoSci podjete dla uzyskania montelukastu w obu
metodach sa na kazdym etapie takie same, czy rozwigzania zastosowane przez pozwanego sa rownowazne z metodq
chroniona, jezeli zastosowano odmienne metody czy skladniki oraz czy produkt koficowy jest tozsamy.

W niniejszej sprawie w Swietle opinii Wydzialu Chemii (...) w L. stwierdzi¢ nalezy, ze badaniem objeto sposéb
wytwarzania montelukastu sodowego nie tylko pod katem jego tozsamosci ze sposobem chronionym, ale takze pod
katem réwnowaznoS$ci metod, rozwiagzan, sktadnikéw, zas z jednoznacznych wnioskéw tej opinii wynika, ze sposob
pozyskiwania montelukastu sodowego nie nosi cech ekwiwalentnoéci w stosunku do chronionego patentem. W opinii
tej w sposob jasny, rzeczowy i zrozumialy wyjasniono, ze sposéb wytwarzania pozwanego charakteryzuje sie innymi
cechami niz sposéb zastrzezony oraz ze zadnego z etapoéw spornego sposobu wytwarzania nie mozna zakwalifikowac
jako oczywistych rownowaznik6w rozwiazania chronionego patentem PL (...). W tym miejscu przypomnieé nalezy, ze
opinia Zakladu (...) w L., do ktorej odwotuje sie skarzacy, postuguje sie pojeciem podobienstwa, nie za$ rownowaznosci
(ekwiwalentnosci) poszczegdlnych procesow prowadzacych do uzyskania montelukastu sodowego w obu metodach, z
przywiazaniem szczegdlnej wagi do uzyskanego rezultatu, zatem brak bylo podstaw do czynienia ustalen faktycznych
W oparciu o te opinie.

Taki wniosek wyprowadzit réwniez Sad Okregowy z oceny opinii Wydzialu Chemii (...) w L. , trafnie wskazujac, ze
wprowadzone w spornym sposobie wytwarzania zmiany nie stanowily prostej modyfikacji procesu objetego patentem,
dla ukrycia jego tozsamosci z chronionym sposobem. Zostaly wprowadzone udoskonalenia i zmiany, szczegdtowo
opisane przez Sad pierwszej instancji, w takim stopniu, ze nie mozna obronié stanowiska, ze jest to spos6b opracowany
i opatentowany przez powoda.

Przypomnie¢ nalezy za Sadem pierwszej instancji, ze z jednoznacznej opinii Wydzialu Chemii (...) w L. wynika,
ze w rezultacie poréwnania proceséw ustalono, iz 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, bedacy substratem w



spornej syntezie, nie jest oczywistym ekwiwalentem kwasu l-(tiometylo)cyklopropanooctowego ktérego zastosowanie
przewiduje wynalazek objety patentem. Jak to bowiem zostalo wyja$nione w opinii zwiazek ten w pewnych
warunkach moze w przypadku uzycia nadmiaru zasady spowodowa¢ wstepowanie substratow w reakcje uboczne.
Jego stosowanie zatem w procedurze zmuszalo wiec do podjecia szeroko zakrojonych badan majacych na celu
ustalenie, czy jest mozliwe wykorzystanie nitrylu jako substratu zamiast kwasu oraz opracowania szczegblowej
procedury pozwalajacej na otrzymanie pozgdanego produktu w formie czystej z dobra wydajno$cig a nie moglo
sprowadza¢ sie do mechanicznego zastgpienia jednego odczynnika innym. Nastepnie zwrocono uwage na roznice
bedaca rezultatem zmniejszenia iloSci butylolitu jako zasady do wygenerowania anionu tiolanowego. Zredukowanie
o polowe iloéci zuzywanego butylolitu obniza poziom zagrozenia a takze ulatwia prace z mieszaning reakcyjng oraz jej
pOZniejsza obrobke. Proces obrobki jest w spornym schemacie dodatkowo uproszczony poprzez zastosowanie N,N-
dimetyloformamidu ( (...)) jako rozpuszczalnika, ktéry wydaje sie wspomagaé wydzielanie surowego nitrylu w postaci
stalej, co znacznie ulatwia dalsza obrébke nitrylu montelukastu. Ponadto w odréznieniu od dicykloheksyloaminy,
ktorej uzycie zostalo zastrzezone w patencie PL (...), uzycie w spornym procesie tert-butyloaminy nie gwarantowato
w sposob oczywisty uzyskania krystalicznych produktéw. Uzycie tert-butyloaminy nie gwarantowalo z zalozenia
powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie byta oczywistym réwnowaznikiem.W spornym schemacie
tworzenie soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu z soli tert-butyloamoniowej
montelukastu a nastepnie potraktowaniu wolnego kwasu zasada sodowa i odparowanie mieszaniny. Prowadzi to
do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzezono w patencie PL (...). Finalne
otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone wedlug spornego schematu jest odmienne od zastrzezonego w
patencie PL (...), gdyz schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Whbrew zatem stanowisku Sadu Okregowego, w ktérym negowano teorie ekwiwalentéw, w istocie, jak wskazano
juz wyzej, postepowania dowodowe bylo prowadzone wlasnie w kierunku ustalenia ewentualnej ekwiwalentno$ci
poréwnywanych obu proceséw wytwarzania montelukastu sodowego. Postepowanie dowodowe wykazalo, ze procesy
te nie sa ekwiwalentne.

W konsekwencji stanowisko Sadu Okregowego, ze pozwany nie naruszyl praw powoda z patentu bylo prawidlowe, za$
roszczenia zakazowe z punktow 11 2 pozwu w pierwotnej wersji nie zastlugiwaly na uwzglednienie. Wobec powyzszego
rowniez roszczenia o zniszczenie produktéw wprowadzonych do obrotu we wskazanym okresie oraz o podanie wyroku
do publicznej wiadomoSsci (punkty 3 i 4 pozwu) zostaly prawidlowo oddalone jako w istocie akcesoryjne wzgledem
roszczen zakazowych.

Trafne bylo stanowisko Sadu Okregowego, ze takze roszczenia dochodzone w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie zaslugiwaly na uwzglednienie, jednak z nieco innych przyczyn niz to przyjal Sad
Okregowy.

Zarzucany pozwanemu delikt okreSlony w art. 14 ust. 1 uznk jest spelniony, gdy sprawca dziala §wiadomie , zatem
z winy umy$lnej, czyli ze §wiadomo$cia wywolania okre$lonych skutkow, dzialajacy musi dazyé do nieuczciwego
przysporzenia sobie korzy$ci badZz wyrzadzenia innemu szkody. Sad Okregowy przyjmujac, ze powod nie jest
przedsiebiorca w rozumieniu art. 2 ustawy, nie rozwazal spelnienia powyzszych przestanek. Z tym pogladem nie
sposob sie zgodzi¢, bowiem , w ocenie Sadu Apelacyjnego racje ma skarzacy, ze z samego faktu uzyskania przez
zagraniczna osobe prawna ochrony prawnej na terytorium RP mozna wywodzié, ze powod uczestniczy w dzialalnoéci
gospodarczej ( por. wyroki Sadu najwyzszego z dnia 29 listopada 2013 r., I CSK 756/11, Lex nr 1537550 czy z dnia
26 marca 2002 r., III CKN 777/00, OSNC 2003, Nr 3 poz. 40). Dlatego w okolicznoSciach sprawy powo6d powinien
by¢ uznany za przedsiebiorce. Tym niemniej podnie$¢ nalezy, ze powod nie wykazal, aby pozwany dopuscil sie deliktu
nieuczciwej konkurencji, bowiem nie udowodnil, ze pozwany zamiescil na swej stronie internetowej nieprawdziwag
informacje o wspolpracy z powodem w sposob §wiadomy oraz w celu nieuczciwego przysporzenia sobie korzysci.
Pozwany za$ wykazal, ze z zamieszczonej informacji o wspoélpracy nie wynikalo, aby pozwany wspolpracowat z
powodem —podmiot ten zostal okreslony jako (...), USA”, zas samo zamieszczenie tej informacji wynikalo z omylki,
gdyz pozwany wspoélpracowal z (...) sp6lka (...) i niezwlocznie po stwierdzeniu pomylki bledna informacja zostala
usunieta, wezesniej niz zazadal tego powod, co nie byto kwestionowane przez powoda. Powyzsze, w ocenie Sadu



Apelacyjnego, jednoznacznie wskazuje, ze pozwany nie dopuécil sie deliktu nieuczciwej konkurencji, stad roszczenia
z punktow 4 i 6 pozwu zostaly trafnie oddalone.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego okazaly sie zatem réwniez nieuzasadnione.

Majac na uwadze powyzsze Sad Apelacyjny oddalil apelacje na podstawie art. 385 k.p.c., za$ orzeczenie o kosztach
postepowania apelacyjnego zapadlo na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.
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