Sygn. akt V ACz 487/14
POSTANOWIENIE
Dnia 30 maja 2014r.
Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy - Sedzia: SA Tomasz Pidzik
Sedziowie: SA Olga Gornowicz - Owczarek
SO (del.) Aleksandra Janas (spr.)
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2014r. sprawy
z wniosku B. (...).V., (...), Z. B., Szwajcaria

z udzialem (...) P.(...), (...) Spotki Jawnej w J., Zakladu Produkcyjno — Ustugowo — Handlowego (...) Malgorzata
Swietoslawska, (...) Spotki Jawnej wJ.iJ. S.

o zabezpieczenie roszczenia

na skutek zazalen obowigzanych

na postanowienie Sadu Okregowego w Katowicach
z dnia 20 stycznia 2014r., sygn. akt XIV GCo 22/14
postanawia :

I. sprostowaé oznaczenie sprawy jako toczacej sie z wniosku B. (...).V., (...), Z. B., Szwajcaria z udzialem (...) P.(...)
(...) Spotki Jawnej w J., Zakladu Produkeyjno — Ustugowo — Handlowego (...) (...), (...) Spotki Jawnej w J.iJ.S. o
udzielenie zabezpieczenia;

II. uchyli¢ zaskarzone postanowienie w punkcie 1 podpunkcie 4 i 5 i w tej czeSci wniosek o udzielenie zabezpieczenia
oddali¢;

ITI. oddali¢ zazalenia w pozostalym zakresie.

Sygn. akt V ACz 487/14

UZASADNIENIE

Uprawniony wystapit do Sadu Okregowego w Katowicach z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia jego roszczen
o ochrone patentu PL (...) poprzez zakazanie - do czasu prawomocnego zakonczenia procesu - obowigzanemu
(...) P.(...) (...) Spdlce Jawnej w J. wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktu biobdjczego
dopuszczonego do obrotu w oparciu o pozwolenie Ministra Zdrowia o numerze (...), a wystepujacego pod nazwa
handlowa (...), domagatl sie nadto zakazania obowigzanemu Zakladowi Produkcyjno — Uslugowo — Handlowemu
(..) (...), (...) Spolce Jawnej w J. oferowania i wprowadzania do obrotu tego produktu, a obowigzanemu J. S.
wytwarzania przy zastosowaniu sposobu zastrzezonego patentem PL (...) substancji chemicznej szczegotowo we
wniosku opisanej, znanej pod nazwa zwyczajowa fipronil. Wni6st nadto o zajecie opisanych wyzej produktow
biobojczych bedacych wlasno$cia obowiazanych spoélek i zapaséw substancji fipronil, znajdujacych sie w miejscu



prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez trzeciego z obowigzanych oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie
produkty te zostang ujawnione. Niezaleznie od tego wnidst o zagrozenie kazdemu z obowigzanych nakazaniem
zaplaty na rzecz uprawnionego kwoty 3000z} za kazdy dzien naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkoéw zaniechania,
nalozonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Uzasadniajac wniosek uprawniony podal, Ze korzysta z ochrony wynikajacej z patentu PL (...). Zastrzezenie patentowe
nr 1 tego patentu chroni innowacyjny sposéb otrzymywania zwigzkow chemicznych z grupy 4-sulfinylopirazoli
okreélany jako proces (reakcja) sulfinylowania. Do zwigzkow tych zalicza sie substancja czynna o nazwie fipronil,
stosowana w produktach biobdjczych, a proces sulfinylowania, obok utleniania, jest jedng z dwoch metod uzyskiwania
fipronilu na skale przemyslowa. Uprawniony podal takze, ze pierwszy z obowigzanych jest producentem, a drugi
dystrybutorem produktéw biobdjczych (...), zawierajacych substancje czynng fipronil, trzeci z obowigzanych jest
natomiast wytwoérca i dostawca opisanej wyzej substancji czynnej. Zostala ona wyprodukowana zastrzezonym
sposobem, co znalazlo potwierdzenie po przeprowadzeniu szczegb6lowych badan produktu (...). Na poparcie swych
twierdzen uprawniony przedstawil opinie ekspertéw, w tym opinie prof. dr. hab. K. W. z Instytutu (...) Polskiej
Akademii Nauk, w ktérych stwierdzono, ze wyniki badan fipronilu, substancji czynnej preparatu (...) $wiadcza o
tym, Ze zostal on wyprodukowany sposobem chronionym polskim patentem PL (...), zdefiniowanym w zastrzezeniach
patentowych z tego patentu. Tym samym obowigzani dopuszczajg sie naruszenia praw wylacznych, jakie przystuguja
uprawnionemu w zwigzku z udzielong ochrona patentowa.

Uprawniony wywodzil, Ze jego roszczenie zostalo uprawdopodobnione w §wietle art.287 ust. 1 w zwiazku z art.63 ust.1
i art.66 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 lipca 2000r. Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1410).
Podkreslal, ze dla wkroczenia w prawo wylgczne wystarczy, ze produkt zostal uzyskany zastrzezonym sposobem,
niezaleznie od tego gdzie i przez kogo zostal wytworzony, bedzie oferowany, uzywany, wprowadzany do obrotu lub
importowany do tych celow, twierdzil ponadto do naruszenia prawa wylacznego dochodzi wtedy, jezeli produkt swoje
zasadnicze cechy zawdziecza stosowaniu chronionego sposobu, co ma miejsce w opisanym wypadku.

Uzasadniajac natomiast interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia uprawniony wywodzil, ze sens ochrony
patentowej wyraza sie w tym, Ze dzialania naruszajace prawa wylaczne powinny by¢ przerwane natychmiast, a
cel postepowania, z uwagi na specyfike sprawy, nie zostanie osiagniety jezeli obowigzani bedg mieli mozliwo$¢
kontynuowania naruszen, co z kolei moze doprowadzi¢ do pogorszenia sytuacji rynkowej uprawnionego i do
uzyskania przez zobowiazanych jego kosztem nienaleznych korzysci, grozi takze uprawnionemu dalszymi szkodami
o niemajatkowym charakterze. Wniosek o zajecie produktéw uprawniony uzasadnil natomiast potrzeba wykonania
ewentualnego orzeczenia o ich zniszczeniu, a zagrozenie obowigzanym grzywna — potrzeba zapewnienia wladciwej
ochrony, ktora odwiedzie obowigzanych od ewentualnego zamiaru kontynuowania dzialalnosci polegajacej na
naruszaniu praw wylgcznych uprawnionego.

Postanowieniem z 20 stycznia 2014r. Sad Okregowy w Katowicach uwzglednil wniosek w calosci i udzielil
uprawnionemu zadanego zabezpieczenia, zakreSlajac mu jednocze$nie dwutygodniowy termin do wniesienia
powodztwa. Nie przesadzajac ostatecznego wyniku sprawy wskazal Sad, ze w $wietle przedstawionych przez
uprawnionego dowodéw roszczenie zostalo uprawdopodobnione. Uznal takze, ze speliona zostala takze druga
przestanka w postaci uprawdopodobnienia interesu prawnego i podzielit w tym zakresie argumenty przedstawione

we wniosku. Rozstrzygniecie zapadlo w oparciu o art.730 § 1 k.p.c., art.730 * § 1 k.p.c. oraz art.755 § 1 k.p.c., 765 2
k.p.c.iart.733 k.p.c.

W zazaleniach na powyzsze postanowienie obowigzani zarzucili naruszenie prawa procesowego, a to art.730 w

zwiazku z art.730 (Wg1ia k.p.c. poprzez bledne uznanie, ze uprawniony uprawdopodobnil swoje roszczenie oraz
interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a takze art.738 k.p.c. w zwiazku z art.233 k.p.c. poprzez naruszenie
zasady swobodnej oceny dowodéw i w konsekwencji wydanie postanowienia w oparciu o material dowodowy,
ktory nie pozwala na stwierdzenie uprawdopodobnienia roszczenia. W szczegoélnoéci skarzacy zarzucili przyjecie
za uprawdopodobnione tez przedstawianych przez uprawnionego, ktére dla swej weryfikacji, nawet w zakresie
uprawdopodobnienia, wymagaja wiedzy specjalistycznej oraz pominiecie okolicznoSci wynikajacych z materiatu



dowodowego, ktore wskazujg, ze zaréwno istnienie roszczenia uprawnionego, jak i jego interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia jest watpliwe. Wskazywali takze skarzacy, ze zgodnie z pozwoleniem nr (...) na obrot
produktem biob6jczym termin jego wazno$ci uplywa w dniu 14 maja 2014r., a uprawniony nabyl preparat C. u osoby
trzeciej. Obowigzany (...) P. (...) (...) Spoétka Jawna w J. (dalej: (...) P.) zarzucil, Ze nie wytwarza, nie oferuje i
nie wprowadza do obrotu produktu C., a wydruki ze strony internetowej spétki, prowadzonej w jezyku angielskim
i adresowanej do odbiorcow spoza terytorium Polski, dotycza produktu C. (C. Forte), ktéry jest innym produktem
niz C.. Zarzucil tez, ze producentem fipronilu stosowanego przez spotke do 2011r. byt J. S., prowadzacy dzialalnoéé
gospodarcza pod firma (...), ktéry stosowal metode nie naruszajaca praw chronionych patentem, a po 2011r. zaniechal
produkcji, wobec czego w tresci decyzji Ministra Zdrowia nr (...) widnienie w wyniku niedopatrzenia. Podal tez, ze od
2010r. Spobtka importowata fipronil z Chin (od producenta (...) Co. Ltd) i Izraela ( (...) Ltd.), kazdorazowo uzyskujac
od dostawcoéw zapewnienia, ze fipronil zostal wyprodukowany metoda utlenienia (nie chroniong patentem), co
potwierdzaly takze badania przeprowadzone w laboratorium spo6lki. Niezaleznie od powyzszego obowigzany zarzucil,
ze preparat o nazwie C. nie jest wytworem uzyskanym bezposrednio sposobem wytwarzania, ktérego dotyczy patent
uprawnionego poniewaz oprocz fipronilu gtéwnym skladnikiem wplywajacym na na wlaéciwoéci produktu jest dodany
przez spolke atraktant.

Obowigzany Zaklad Produkcyjno — Uslugowo — Handlowy (...) Malgorzata Swietostawska, (...) Spotka Jawna
w J. takze podnosil, Ze nie oferuje, nie importuje ani nie wprowadza do obrotu preparatu C.. Obowigzany J. S.
zarzucil natomiast, ze od 2011r. nie byl producentem fipronilu. Obowiazani ci podniesli takze zarzuty zawarte w
zazaleniu spolki (...), a nadto wszyscy obowigzani twierdzili, ze dochodzenie roszczen stanowi naduzycie prawa ze
strony uprawnionego, a niezaleznie od tego udzielone zabezpieczenie obciaza ich ponad potrzebe, co odnosi sie w
szczego6lnosci do zadania zajecia produktow oraz nakazania zaplaty na uprawnionego kwoty pienieznej w wysokosci
3000z} dziennie. W oparciu o przedstawione zarzuty skarzacy domagali sie uchylenia zaskarzonego postanowienia i
zasgdzenia na rzecz kazdego z nich kosztéw postepowania wedlug norm przepisanych.

Uprawniony wnio6st o oddalenie zazalen i dopuszczenie dowodu z o§wiadczenia producenta fipronilu M. (...) N. (...),
z ktérego wynika, ze koncern M., od ktérego obowigzany (...) P. nabywal fipronil, wprowadzat do obrotu substancje
wytworzona wedtug patentu uprawnionego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Zazalenie jest zasadne jedynie w niewielkiej czeSci.

Zarzuty skarzacych odnoszace sie do nieuprawdopodobnienia roszczenia uprawnionego i jego interesu prawnego w
uzyskaniu zaspokojenia nie znajduja zadnego oparcia.

Ze zgromadzonych w sprawie dowodéw wynika w sposob nie budzacy watpliwosci, ze uprawnionemu przysluguja
prawa wylaczne z patentu o numerze PL (...), a przedmiotem ochrony jest metoda uzyskiwania substancji chemicznej
o zwyczajowej nazwie fipronil, znana jako metoda sulfinylowania. Nie zostalo tez zaprzeczone, ze metoda ta jest
jednym z dwdch (obok utleniania) sposoboéw uzyskiwania fipronilu na skale przemyslowa. Bezsprzecznie takze,
co wynika z karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, fipronil jest jedyna substancjg czynna w produkcie
biobdjczym o nazwie C., wytwarzanym przez obowigzana spolke (...). Na wniosek tej spotki Ministerstwo Zdrowia
wydalo pozwolenie na obr6t produktem biob6jczym o numerze (...), w ktérym jako podmiot odpowiedzialny
widnieje ta spolka, a jako producent substancji czynnej — obowigzany J. S.. Na marginesie jedynie godzi sie
zauwazyé, ze twierdzenia obowiazanych jakoby J. S. zostal objety ta decyzja w wyniku niedopatrzenia nie tylko
nie zostaly niczym poparte, ale i nie moga odnie$¢ zadnego skutku wobec faktu, ze moc obowiazujaca powotanego
pozwolenia bedacego decyzja administracyjna nie zostala podwazona. Zaréwno w wymienionych dokumentach, jak
i na etykiecie umieszczonej na opakowaniu produktu (wskazujacej obowigzanego Zaklad Produkcyjno — Uslugowo
— Handlowy (...) Malgorzata Swietoslawska, (...) Spotke Jawna w J. jako dystrybutora) widnieje ta sama nazwa:
C.. Obowiazani zaprzeczyli wprawdzie by fipronil wykorzystywany do produkecji tego preparatu zostal uzyskany
metoda chroniong patentem, to jednak twierdzen tych w zadnym zakresie nie uprawdopodobnili. Uprawniony



przedstawil natomiast opinie eksperta, ktory po analizie badan produktu obowiazanych potwierdzil, ze zawiera
on fipronil wytworzony metoda sulfinylowania. Nie maja przy tym racji skarzacy gdy twierdza, ze dla weryfikacji
twierdzen uprawnionego konieczne bylo zasiegniecie wiadomosci specjalnych, to jest dopuszczenie dowodu z opinii
bieglego. Ze wzgledu na specyfike postepowania zabezpieczajacego, ktora sprowadza sie do niezwlocznego udzielenia
uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, ustawodawca zrezygnowal z rygorow dowodowych, zezwalajac na
udzielenie tej ochrony juz w razie uprawdopodobnienia roszczenia. Jak o tym wielokrotnie byla mowa w licznych
wypowiedziach judykatury, uprawdopodobnienie jest surogatem dowodu, zwolnionym jednak z wtasciwych mu
rygoréw i formalizmu. Tym samym w postepowaniu zabezpieczajacym uprawniony moze skorzysta¢ rowniez z takich
§rodkéw dowodzenia, ktore w postepowaniu rozpoznawczym okazalyby sie niewystarczajace na gruncie art.6 k.c.
Nalezy do nich prywatna opinia eksperta, ktora cho¢ nie moze stanowi¢ podstawy stanowczych ustalen w sprawie, to
jednak nadaje twierdzeniom strony walor wiarygodno$ci.

Odmiennie niz podnosza skarzacy, w sprawie zostala takze spelniona przestanka uprawdopodobnienia interesu

prawnego (art.730 ' § 2 k.p.c. in fine). Zasadnie twierdzi uprawniony, iz kontynuowanie przez obowigzanych czynéw
polegajacych na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu zawierajacego substancje czynnag
wytworzona z naruszeniem przystugujacym mu praw wylacznych moze doprowadzi¢ do pogorszenia sie jego sytuacji
rynkowej i grozi dalszymi szkodami o materialnym i niematerialnym charakterze.

Okolicznos$ci sprawy nie stwarzaja tez zadnych podstaw do przyjecia, ze domagajac sie zabezpieczenia uprawniony
naduzywa swych praw. Owego naduzycia skarzacy upatruja w dochodzeniu roszczen z tytulu praw chronionych
patentem przy jednoczesnym braku powszechnej wiedzy na temat marker6w pozwalajacych na identyfikacje sposobu
wytworzenia fipronilu, co nawet przy dolozeniu najwyzszej staranno$ci przez producenta preparatu C., jak i
pozostalych obowigzanych nie eliminowalo ryzyka naruszenia praw z patentu. Nie wdajac sie w ocene wiarygodno$ci
tych twierdzen (zwlaszcza wobec pozostajacych z nimi w sprzecznoSci zarzutow jakoby obowiazani nie wytwarzali,
nie oferowali i nie wprowadzali do obrotu wspomnianego preparatu) stwierdzi¢ trzeba, ze odpowiedzialno$¢ zwigzana
z naruszeniem praw z patentu nie jest uzalezniona od winy naruszyciela (art.287 ust.1 powolanej ustawy Prawo
wlasnoS$ci przemyslowej), a nadto obowigzani mieli Swiadomo$é mozliwoéci naruszenia praw wylacznych skoro
zagadnienie to pojawialo sie w ich korespondencji handlowe;j.

Bez znaczenia pozostaje tez, ze pozwolenie Ministra Zdrowia nr (...) na obrét produktem biobdjczym zachowalo
wazno$¢ do 14 maja 2014r. skoro skutki uprawdopodobnionego naruszenia praw wylacznych wynikajacych z patentu
moga trwac po tej dacie.

Nie znajduje jednak uzasadnienia zagdanie uprawnionego zajecia produktéw, ktore stanowia wlasnos$¢ obowigzanych i
zawieraja fipronil wytworzony metoda sulfinylowania (ewentualnie zapasow tej substancji), a to w celu umozliwienia
wykonania ewentualnego orzeczenia o ich zniszczeniu. Ten sposdb zabezpieczenia obcigzalby obowigzanych ponad

potrzebe w rozumieniu art.730 ' § 3 k.p.c. Na akceptacje zasluguje natomiast wniosek o zagrozenie obowigzanym
nakazaniem zaplaty kwoty 3000z} za kazdy dzien naruszenia obowiazkoéw okreslonych niniejszym postanowieniem.
Z uwagi na charakter sprawy oraz zastosowany sposéb zabezpieczenia rozstrzygniecie to wzmacnia ochrone praw
wylacznych uprawnionego.

Z podanych przyczyn Sad Apelacyjny zmienil zaskarzone postanowienie po myS$li art.386 § 1 k.p.c. w zwigzku z
art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c. W czeSci, w jakiej wniosek o udzielenie zabezpieczenia okazal sie niezasadny,
zazalenie oddalono w oparciu o art.385 k.p.c. w zwiazku z art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c. Rozstrzygniecie o
kosztach postepowania zabezpieczajacego jest obecnie przedwcezesne — zgodnie z art.745 k.p.c. nastgpi to w orzeczeniu
koniczacym postepowanie w sprawie lub — w razie niewniesienia powodztwa w wyznaczonym terminie — po zlozeniu
stosownego wniosku przez uprawniony podmiot.



