Sygn. akt VI ACa 517/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy - Sedzia SA — Ksenia Sobolewska — Filcek (spr.)
Sedzia SA — Malgorzata Manowska

Sedzia SO (del.) — Magdalena Sajur — Kordula

Protokolant: — st. sekr. Sad. Ewelina Czerwinska

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) S.A. w K.

przeciwko (...) S.A.wW.

o zakazanie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2012 1.

sygn. akt XX GC 295/11

I. Zmienia zaskarzony wyrok w ten sposob, ze:

1) nakazuje (...) S.A. w W. zaniechania korzystania w sposéb zarobkowy polegajacy na oferowaniu, wprowadzaniu
do obrotu lub importowaniu dla tych celéw wynalazku (...) S.A. w K. pt. (...), chronionego patentem nr (...),
ktérego przedmiotem jest koncowka przewodu hydraulicznego, zwlaszcza przewodu elastycznego znajdujacego
zastosowanie w przylaczach armatury hydraulicznej w instalacjach cieplej i zimnej wody, w postaci przelotowej
ksztaltki, zawierajacej co najmniej jeden krdciec mocujacy na ktorym osadzony jest konicowy odcinek przewodu
hydraulicznego, a na koficowym odcinku przewodu hydraulicznego osadzona jest metalowa tuleja zaciskowa z
odci$nietymi §ladami krawedzi zaciskarki, przy czym przelotowa ksztaltka zakonczona jest z drugiej strony elementem
armatury hydraulicznej, znamienna tym, ze odciéniete na metalowej tulei zaciskowej $lady krawedzi zaciskarki
przebiegaja obwodowo wokdl tulei zaciskowej;

2) oddala powbdztwo w pozostalej czesci;

3) zasadza od (...) S.A. w W. na rzecz (...) S.A. w K. kwote 4065,58 zl (cztery tysigce szeStdziesiat pie¢ zlotych
piecdziesigt osiem groszy) tytulem zwrotu kosztéw procesu;

I1. oddala apelacje w pozostalej czesci;



III zasadza od (...) S.A. w W. na rzecz (...) S.A. w K. kwote 1230,00 z} (tysiac dwieScie trzydziesci zlotych) tytulem
zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 517/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo (...) S.A. w K. wniesione przeciwko
(...) S.A. w W. o zakazanie (...) S.A. w W. korzystania z wynalazku powodki pt. (...), chronionego patentem nr (...),
w sposob zarobkowy lub zawodowy polegajacy na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celéw produktu bedgcego przedmiotem wynalazku, nakazanie pozwanej wycofania z
obrotu produktu bedacego przedmiotem wynalazku powddki i nakazanie pozwanej opublikowania calo$ci zapadtego
orzeczenia, na jej koszt, w czasopi$mie (...).

Powyzsze rozstrzygniecie Sad Okregowy poprzedzil nastepujacymi ustaleniami:

Powodka - (...) S.A. w K. jest uprawniona z patentu nr (...) na wynalazek pt. (...), udzielonego przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej decyzja z 22 grudnia 2009r., z pierwszenstwem od 3 listopada 2005r. Natomiast pozwana
- (...) S.A. w W. importowala i oferowala do sprzedazy w styczniu 2011r., pod nazwa (...), wezyki hydrauliczne
wyposazone w koncowke o cechach odpowiadajacych zastrzezeniu niezaleznemu i zastrzezeniom zaleznym nr 2-7
patentu na wynalazek nr (...).

W pozwie z dnia 13 kwietnia 2011r. powodka domagala sie udzielenia jej ochrony na podstawie art. 287 ust 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wlasnoSci przemystowe;j (tekst jednolity Dz.U.2003.119.1117, obecnie — tekst jednolity
Dz.U.2013.1410, dalej — p.w.p.), powolujac sie na stuzace jej prawo z patentu na wynalazek nr (...) oraz twierdzac, ze
pozwana narusza jej prawo wylaczne wprowadzajac do obrotu i oferujac na polskim rynku wezyki do wody wyposazone
w konicowke o cechach znamiennych wynalazku chronionego tym patentem. Linia produktow (...), w tym weze o
oplocie ze stali nierdzewnej zostaly wprowadzone przez pozwana na rynek w roku 2008. Na poparcie swoich twierdzen
powddka przedstawila opinie rzecznika patentowego, z ktorej wynika, ze w rozwiazaniu stosowanym przez pozwang
wykorzystano pelny zestaw $rodkow technicznych zastrzezonych patentem nr (...), przy czym réwniez w Srodkach
wymienionych w zastrzezeniach zaleznych wystepuja rozwigzania identyczne lub analogiczne.

Pozwana domagala sie oddalenia powodztwa twierdzac, ze technologia opisana w dokumencie patentowym stosowana
jest takze przez innych producentéw, w tym réwniez — od roku 2004 — przez producentéw chinskich. I od tego
czasu sporne produkty sa dostepne na rynku polskim. Pozwana nie produkowata kwestionowanych przewodow
hydraulicznych, a jedynie handlowala nimi, importujac je z C.. Jednak od roku 2010 nie prowadzi juz ich sprzedazy.

W ocenie Sad Okregowego powodztwo (...) S.A. w K. nie zaslugiwalo na uwzglednienie.

Whbrew bowiem zasadom obowigzujacym w tego rodzaju sprawach, powddka nie okreslita przedmiotu naruszenia,
ani przez jego opisanie, ani nawet przez wskazanie nazwy handlowej produktu. Za$ art. 287 ust 1 p.w.p. jedynie w
sposoéb ogblny okresla sankcje naruszenia prawa z patentu na wynalazek, ktére powinny byé¢ skonkretyzowane in
casu, w zaleznoSci od przedmiotu i zakresu ochrony oraz sposobu dzialania pozwanego. Sad jest bowiem uprawniony
do modyfikacji tresci nakazéw i zakazoéw, jednak nie oznacza to samodzielnego formulowania sentencji wyroku
w sytuacji, gdy powdd nie sprosta wymogom wigzacym sie z dochodzeniem roszczen z zakresu prawa wilasnoSci
przemystowej. Ewentualne uwzglednienie roszczen powodki, zgloszonych w sprawie niniejszej, sprawitoby, ze wyrok
bylby niewykonalny, wymagalby wykladni pojecia ,,przedmiot wynalazku” na etapie jego egzekucji oraz podejmowania
decyzji, czy dany produkt pozwanej jest, czy nie jest, jego przedmiotem. Zas prawidlowe sformulowanie zakazow i
nakazéw wymagaloby w tym przypadku ingerencji sagdu niedopuszczalnej w $wietle art. 321 k.p.c.

W ocenie Sagdu Okregowego powodztwo (...) S.A. w K. podlegalo oddaleniu réwniez z tego wzgledu, ze jej roszczenia
okazaly sie niezasadne. Powo6dka nie zaoferowala bowiem dowodéw mogacych uzasadni¢ ustalenie naruszenia prawa



z patentu nr (...), pomimo braku tozsamosSci rozwiazania technicznego zastosowanego w produkcie oferowanym
przez pozwang. Aby doszlo do naruszenia prawa z patentu na wynalazek, rozwigzanie techniczne zastosowane przez
pozwang musi zrealizowac¢ wszystkie zastrzezenia, zaré6wno niezalezne, jak i zalezne. Wprawdzie Sad Okregowy
dopuscil udzielenie ochrony naruszonemu prawu z patentu na wynalazek przy zastosowaniu teorii ekwiwalentow,
jednak w mozliwie najwezszym zakresie i ze szczeg6lna ostroznoscig tak, aby nie doszlo do naruszenia zasady pewnosci
prawa. Sad Okregowy odwolal sie w tej kwestii do Protokolu w sprawie interpretacji art. 69 konwencji o udzielaniu
patentow europejskich oraz do regul wypracowanych przez sad brytyjski w wydanym w roku 1981 wyroku w sprawie
(...) Ltd v. (...) Ltd. oraz w wydanym w dniu 21 pazdziernika 2004r. wyroku w sprawie K.-A. v. T. T..

Sad Okregowy stwierdzil tez, ze obowiazek wykazania naruszenia prawa z patentu na wynalazek, odwolujacego
sie do teorii ekwiwalentnosci, obcigza strone powodowa. Wprawdzie biegly sadowy — wykonujacy zawdd rzecznika
patentowego — J. L. potwierdzil, ze przeciwstawiane sobie rozwigzania techniczne, chronione patentem i zastosowane
w produkcie oferowanym przez pozwang, dotycza tego samego stanu techniki, cechy okre§lone w zastrzezeniu
niezaleznym i w zastrzezeniach zaleznych nr 2-6 sg tozsame, produkt pozwanej wyczerpuje tez zakres ochrony
wskazany w zastrzezeniu zaleznym nr 77, za§ odpowiednia cecha rozwigzania technicznego pozwanej i cecha okres$lona
w zastrzezeniu zaleznym nr 8 sa do siebie podobne, a niewielka réznica w ksztalcie przekroju pier§cieni obwodowych
(12) krocca (2) — w obu przypadkach znanych ze stanu techniki — nie daje podstaw do stwierdzenia braku
podobienstwa, jednak rozwigzanie techniczne w produkcie pozwanej nie ma cechy objetej zastrzezeniem zaleznym nr
9. Chot wiec biegly stwierdza, ze r6znica cech konstrukcyjnych nie ma wpltywu na zakres ochrony, a rozwigzania stuza
do osiggniecia tego samego celu — transportu plynéw i gazoéw przy zachowaniu okres§lonych warunkoéow szczelnoSci, to
nie wyjas$nia, czy ten sam efekt techniczny jest mozliwy do uzyskania w produkcie pozwanej pomimo réznic w cechach
odpowiadajacych cechom opisanym w zastrzezeniach zaleznych nr 77 i 8 i przy braku cechy opisanej w zastrzezeniu
zaleznym nr 9. Nadto, zdaniem Sgdu Okregowego, biegly nie dostarczyt wynikéw badan, ani argumentéw na poparcie
stawianej tezy. Nie dostarczyl tez odpowiedzi na pytanie, czy fakt, ze réznica pomiedzy tymi rozwigzaniami nie
wplywa na sposéb funkcjonowania wynalazku, bylby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania zgloszenia, ani
nie twierdzil, ze fachowiec moglby na podstawie brzmienia zastrzezen wywnioskowac, ze uprawniony z patentu nie
chcial, aby dostownie rozumiane zastrzezenie stanowilo istotna ceche wynalazku. Zatem opinia bieglego, wbrew jej
wnioskom, nie daje podstaw do ustalenia, ze rozwigzanie techniczne zastosowane w produkcie pozwanej wkracza w
zakres wylaczno$ci wynikajacej dla powddki z udzielonego jej patentu.

Sad Okregowy wskazal tez, ze powodka nie zareagowala na zlozone przez pozwang oé$wiadczenie o zaniechaniu
importu i oferowania kwestionowanych produktéw. Tymczasem zastosowanie sankcji zakazowych i nakazanie
usuniecia skutkdw naruszenia jest zalezne od tego, czy w dacie zamkniecia rozprawy pozwany narusza prawa wylaczne,
badz istnieje realna grozba naruszenia tych praw w przysztoSci.

W apelacji od powyzszego wyroku, zaskarzajac go w calo$ci, powodka - (...) S.A. w K. wniosla o jego zmiane i

- zakazanie pozwanej - (...) S.A. w W. naruszen i korzystania z wynalazku powoda pt. (...), chronionego patentem nr
(...), ktorego przedmiotem jest koncowka przewodu hydraulicznego, zwlaszcza przewodu elastycznego znajdujacego
zastosowanie w przylaczach armatury hydraulicznej w instalacjach cieplej i zimnej wody, w postaci przelotowej
ksztaltki, zawierajgcej co najmniej jeden kréciec mocujacy, na ktérym osadzony jest koncowy odcinek przewodu
hydraulicznego, a na koncowym odcinku przewodu hydraulicznego osadzona jest metalowa tuleja zaciskowa z
odci$nietymi $ladami krawedzi zaciskarki, przy czym przelotowa ksztaltka zakonczona jest z drugiej strony elementem
armatury hydraulicznej, znamienna tym, ze odciSniete na metalowej tulei zaciskowej Slady krawedzi zaciskarki
przebiegaja obwodowo wokél tulei zaciskowej oraz, ze koncéwka przewodu hydraulicznego wedlug zastrzezenia 1
znamienna jest tym, ze krociec mocujacy, na ktérym osadzony jest koncowy odcinek przewodu hydraulicznego posiada
u nasady zewnetrzny kolierz o wiekszej Srednicy, niz Srednica tego kro¢ca mocujgcego — w sposéb zarobkowy lub
zawodowy polegajacy na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych
celow wezykow wody zawierajacych rozwigzanie techniczne stanowigce przedmiot wynalazku chronionego patentem
nr (...) oraz



- nakazanie pozwanej wycofanie z obrotu wezykdéw do wody, w tym wezykow typu (...) zawierajacych rozwiazanie
techniczne zastrzezone na rzecz powodki patentem nr (...);

- nakazanie opublikowania na koszt pozwanej w czasopiémie (...) calo$ci zapadlego orzeczenia;
ewentualnie — uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy sadowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zaskarzonemu wyrokowi powddka zarzucila naruszenie prawa materialnego w postaci art. 63 ust 2 p.w.p. poprzez
przyjecie, ze na gruncie w/w ustawy nie ma uzasadnienia stosowanie teorii ekwiwalentéw oraz w postaci art. 287
ust 1 p.w.p. poprzez przyjecie, ze powodka nie okreslita w pozwie przedmiotu naruszenia oraz, ze byl zobowiazany
wykazaé, ze w dacie zamkniecia rozprawy pozwany narusza prawa wylaczne, badz istnieje realna grozba takiego
naruszenia w przyszloSci. Skarzaca stwierdzila tez, ze biegly powolany w sprawie jednoznacznie stwierdzil, iz
rozwigzania techniczne stosowane w produktach pozwanej sg identyczne z rozwigzaniami technicznymi opisanymi
w zastrzezeniach patentowych patentu nr (...), od nr 1 do nr 7 i nie s3 wprawdzie identyczne z zastrzezeniami nr 8 i
9, jednak s3a z nimi rbwnowazne — ekwiwalentne i pelnig taka samg funkcje. Przy czym, zgodnie z doktryna, istotna
jest tre$¢ zastrzezenia, a nie jego literalna forma. Wiec oczywista modyfikacja, ktéra nie zmienia zasady dzialania
przedmiotu, powinna zosta¢ uznana za znajdujaca sie w zakresie ochrony.

Odnoszac sie do kwestii braku odniesienia sie do twierdzen pozwanej o zaniechaniu importu i oferowania spornych
produktéw powddka stwierdzila, ze nie otrzymala wezwania, ani zawiadomienia o posiedzeniu wyznaczonym na 1
grudnia 2011r. Powddka wniosla tez o dopuszczenie dowodow stuzgcych wykazaniu, ze w dacie orzekania przed sagdami
obu instancji w obrocie na rynku polskim w dalszym ciagu znajduja sie wezyki do wody importowane przez pozwang
z C., zawierajace rozwiazania techniczne naruszajace patent nr PL (...).

Pozwana - (...) S.A. w W. wniosla o oddalenie apelacji wniesionej przez powodke zarzucajac, ze powdédka dokonata
niedopuszczalnej w §wietle art. 383 k.p.c. zmiany swoich zadan. Nadto apelacja sformulowana zostala z catkowitym
pominieciem rozwazan sadu co do braku precyzyjnego sformulowania zadan pozwu i niezaoferowania dowodow
potwierdzajgcych ich shusznoé¢. Pozwana podtrzymala teze o zaprzestaniu importu z C. oraz zarzucila, ze dowody
zaoferowane w apelacji nie wykazuja, ze produkty te sg przedmiotem wynalazku. Domagala sie tez zawieszenia
postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu uprawomocnienia sie decyzji Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) 0 uniewaznieniu patentu nr PL (...).

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2013r. Sad Apelacyjny zawiesil postepowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1
pkt 3 k.p.c.

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014r. wydanym w sprawie VI SA/Wa 1869/13 Wojewodzki Sad Administracyjny w W.
uchylil decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) w przedmiocie uniewaznienia
patentu na wynalazek nr PL (...).

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2014r. Sad Apelacyjny podjal zawieszone postepowanie w sprawie niniejszej.
W dalszym toku postepowania apelacyjnego powodka popierala apelacje.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja powodki co do zasady zaslugiwala na uwzglednienie, choé nie wszystkie podniesione w niej zarzuty okazaly
sie zasadne.

W szczegblnosSci chybiony jest zarzut naruszenie prawa materialnego w postaci art. 63 ust 2 p.w.p. Whrew
twierdzeniom skarzacej Sad Okregowy nie zaprzeczyl mozliwoSci stosowania w sprawie o ochrone praw z patentu
teorii ekwiwalentéw. Trafnie tez, w zgodzie z art. 6 k.c. uznal, ze ciezar wykazania okolicznoéci uzasadniajacych



udzielenie powddce ochrony, o ktérej mowa w art. 287 p.w.p., spoczywal w tej sprawie na stronie powodowe;j.
Zaskarzone orzeczenie podlegalo w czeSci zmianie z innych przyczyn.

Oddalajac powodztwo wniesione przez (...) S.A. w K. Sad Okregowy wskazal dwie zasadnicze przyczyny swojego
rozstrzygniecia. Pierwsza z nich byt brak nalezytego skonkretyzowania zadania poprzez wskazanie przedmiotu
i zakresu postulowanej ochrony oraz sposobu sprzecznego z prawem dzialania pozwanego. Stanowisko to Sad
Apelacyjny podziela jedynie w cze$ci. Zadanie powodki zawarte jest w 3 punktach sformulowanych w pozwie. Powodka
domagala sie:

1) zakazania (...) S.A. w W. korzystania z wynalazku powddki pt. (...), chronionego patentem nr (...), w spos6b
zarobkowy polegajacy na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego
przedmiotem wynalazku;

2) nakazania pozwanej wycofania z obrotu produktu bedacego przedmiotem wynalazku powo6dki;
3) nakazania pozwanej opublikowania calo$ci zapadlego orzeczenia, na jej koszt, w czasopi$§mie (...).

W ocenie Sadu Apelacyjnego, spoérdd tych zadan — zadanie zawarte w pkt 2 nie zostalo sprecyzowane tak, by nadawato
sie do ewentualnego uwzglednienia. Powodka nie wskazala bowiem jaki konkretnie produkt mialby by¢ wycofany
przez pozwang z obrotu. Slusznie wiec Sad Okregowy uznal, Ze zadanie w tym ksztalcie, jako niejasne i nie nadajace sie
do ewentualnej egzekucji, nie moze by¢ uwzglednione. Natomiast doprecyzowanie zadania powddki w apelacji musi
by¢ uznane za spézniona i niedopuszczalng w Swietle art. 383 k.p.c. jego zmiane, uzasadniajaca oddalenie apelacji
w tej czesei.

Sad Apelacyjny nie podziela jednak oceny Sadu Okregowego co do braku nalezytego sprecyzowania zadania zawartego
w pkt 1 wyroku. Nalezy bowiem wskazaé, ze pozew, nawet wniesiony w sprawie gospodarczej, nie jest pismem
sformalizowanym. Nie dotyczy go wiec wymog zamieszczenia calo$ci zadan w jego petitum. Sad nie jest tez
zobowigzany ograniczy¢ sie w swoich ocenach do tej jedynie czeéci pisma zawierajacego pozew. W sprawie niniejszej
za$ powodka zawarla rozwiniecie i doprecyzowanie zadania zawartego w pkt 1 w uzasadnieniu pozwu. W szczego6lnosci
okreélila w sposob wystarczajacy przedmiot postulowanej ochrony, podajac jego wyczerpujacy opis. Pozew zawiera
tez okreSlenie zakresu postulowanej ochrony oraz zarzucanego pozwanej dzialania sprzecznego z prawem. Nalezy tez
stwierdzi¢, ze sad orzekajacy w sprawie roszczen z tytulu naruszenia patentu uprawniony jest do tego, by sformutowac
tre$¢ wyroku w sposéb odpowiadajgcy zadaniom powoda, a jednocze$nie zgodny z prawem - w sprawie niniejszej w
sposob odpowiadajacy art. 287 i art. 66 p.w.p., z ktérych wywodza sie roszczenia powodki.

Odnoszac sie do tej ostatniej kwestii Sad Apelacyjny zwazyl, ze nie wszystkie wskazane w pozwie sposoby
wykorzystania przez pozwang wynalazku powodki zostaly udowodnione. Pozwana w piSmie z dnia 1 czerwca 2009r.
odmoéwila wycofania spornego wyrobu ze sprzedazy, przyznajac iz w stosownym czasie prowadzila jego produkcje i
dystrybucje (k. 50). Nastepnie, w odpowiedzi na pozew przyznala, ze jest producentem kwestionowanych wyrobow
oraz, ze zamierza zakwestionowaé udzielenie powodce patentu nr PL (...) na opisany w nim wynalazek. W toku
rozprawy przed Sadem Okregowym pozwana wyjasénila, ze nie produkuje spornych przewodéw hydraulicznych,
a jedynie sprowadzala je z C. i handlowala nimi, czego juz nie czyni (k. 89). Przede wszystkim jednak stara sie
o uniewaznienie patentu powodki. Ostatecznie tez stwierdzila, ze wstrzymala na czas procesu import i sprzedaz
spornych przewodow hydraulicznych oraz, ze by¢ moze juz do nich nie wroéci (k. 248). Za$§ w odpowiedzi na apelacje
powodki domagala sie zawieszenia postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu uprawomocnienia
sie wydanej na skutek jej dzialan decyzji Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) o
uniewaznieniu patentu nr PL (...).

Chot¢ wiec dowody zgloszone w apelacji nalezy uzna¢ za sp6znione w §wietle art. 381 k.p.c., a zarzut niepowiadomienia
strony o posiedzeniu wyznaczonym na 1 grudnia 2012r. za niezrozumialy (rozprawa odbyla sie w dniu 26 listopada
2012r, a wyrok ogloszono w dniu 10 grudnia 2012r.), powyzej przytoczone okoliczno$ci uzasadniaja w ocenie Sadu
Apelacyjnego uznanie, ze pomimo deklaracji pozwanej, wykorzystywata ona przed wniesieniem pozwu i w toku



procesu nie zaprzestala definitywnie wykorzystywania w sposob zarobkowy polegajacy na oferowaniu, wprowadzaniu
do obrotu lub importowaniu dla tych celow wynalazku (...) S.A. w K. pt. (...), chronionego patentem nr PL (...).

Natomiast pozostale, wskazane w pozwie i apelacji, sposoby wykorzystania wynalazku przez pozwang nie zostaly w
toku procesu udowodnione, co uzasadnialo oddalenie powoddztwa i apelacji w tej czesci.

W ocenie Sadu Apelacyjnego okolicznoSci tej sprawy nie uzasadnialy tez nakazania pozwanej opublikowania catoSci
zapadlego orzeczenia, na jej koszt, w czasopiSmie (...). Cho¢ mozliwoé¢ wydania przez sad takiego orzeczenia
przewiduje art. 287 pkt 2 p.w.p., uwzglednienie zagdania powodki w tym wzgledzie nie sluzyloby udzieleniu jej ochrony
adekwatnej do naruszen, ktorych dopuécila sie pozwana. Przedmiotem spornego wynalazku jest bowiem koncéwka
przewodu hydraulicznego, a wiec urzadzenie specjalistyczne, lezace w sferze zainteresowania os6b trudniacych sie
instalacja i konserwacja urzadzen stuzacych do kontroli przeplywoéw cieczy i gazow. Tymczasem czasopismo (...) nalezy
do pozycji ,z wyzszej polki”, ktore kieruja swoja aktywno$¢ do oséb zainteresowanych procesami budowlanymi i
architektura. Powodka nie wykazala za$, by zakres i stopien naruszenia stuzacych jej praw z patentu, ewentualnie
zainteresowanie Srodowiska budowlanego jej wynalazkiem, uzasadnialy dokonanie publikacji na takim forum. Zatem
powddztwo i apelacja w tej czeéci nie zastlugiwaly na uwzglednienie.

Druga ze wskazanych przez Sad Okregowy przyczyn oddalenia powddztwa w caloci byl brak dowodow pozwalajacych
na ustalenie, ze sporny produkt wykorzystywany w sposéb zarobkowy przez pozwana narusza prawa powodki
wynikajace z patentu. W szczegoblnosci, w ocenie tego Sadu nie sposoéb uznaé, by kwestie te wyjasnil dowod z opinii
bieglego. Sad Okregowy stwierdzil przy tym, ze powoddka opinii tej nie kwestionowala.

Powddka natomiast stwierdzita w apelacji (wniesionej bez pomocy profesjonalnego pelnomocnika), ze nie dostrzega
w opinii bieglego slabo$ci zarzucanych przez Sad Okregowy oraz, ze potwierdza ona stuszno$c¢ wskazanej w pozwie
podstawy faktycznej zadania.

Odnoszac sie do powyzszej kwestii Sad Apelacyjny zwazyl, ze opinia bieglego byla kwestionowana w toku procesu
przez pozwana. Podnoszone przez nig zarzuty koncentrowaly sie jednak na kwestiach nie podlegajacych wyjaénieniu w
toku niniejszego procesu, a stanowiacych de facto uzasadnienie zadania uniewaznienia patentu. Powddka natomiast
nie miala powodow do kwestionowania opinii, ktérej wnioski byly zbiezne z jej wlasnymi twierdzeniami. Natomiast
o stabo$ciach tego dowodu, dostrzezonych przez Sad Okregowy, miala szanse dowiedziec¢ sie dopiero z uzasadnienia
zaskarzonego wyroku. Sad Apelacyjny zwazyl tez, ze Sad Okregowy zaniechal zasiegniecia opinii bieglego na
rozprawie, ani nie podjal préby wyjasnienia problemow dostrzezonych przez siebie w opinii pisemnej. Wskazane przez
ten Sad kwestie watpliwe, w szczegoblnosci wobec dopuszezalno$ci orzeczenia przy uwzglednieniu teorii ekwiwalentow
(nie wykluczonej przepisami ustawy i akceptowanej w literaturze i orzecznictwie — patrz wyrok Sadu Apelacyjnego
w Lodzi z 9 listopada 2012r. wydany w sprawie I ACa 612/12, Portal Orzeczen Sadéw Powszechnych), uzasadniala
w ocenie Sadu Apelacyjnego uzupemhienie postepowania dowodowego zgodnie z wymogami art. 382 k.p.c. poprzez
dopuszczenie dowodu z ustanej opinii biegltego rzecznika patentowego J. L. celem wyjasnienia, czy rozwiazanie
zastosowane w produkcie pozwanej narusza prawa powddki wynikajace z patentu na wynalazek nr PL (...). Dowdd
ten przeprowadzono na rozprawie w dniu 18 listopada 2014r.

W opinii bieglego istota spornego wynalazku sprowadza sie do tego, ze koncoéwka przewodu hydraulicznego
znamienna jest tym, iz odci$niete na metalowej tulei zaciskowej §lady krawedzi zacisk arki przebiegaja obwodowo
wokol tej tulei zaciskowej, co ma istotne znaczenie dla szczelno$ci urzadzenia. Za$ zastrzezenia zalezne (2 — 9)
tylko precyzuja jego konkretne rozwigzania. Zatem drobne réznice w ich zakresie nie wplywaja na ocene naruszenia
zastrzezenia patentowego nr 1. Przy czym, pomimo odmiennosci sformulowania zawartego w opinii, faktycznie cechy
produktu pozwanej i wynalazku pow6dki w zakresie zastrzezenia nr 7 sg tozsame. Natomiast w zakresie zastrzezenia
nr 8 sa podobne — ekwiwalentne w taki sposob, ze nie wplywa to na sposéb funkcjonowania wynalazku. Réznica
w budowie produktu pozwanej nie wnosi niczego nowego, co bylo i jest oczywiste dla osoby dysponujacej wiedza
fachowg. Spos6b sformulowania zastrzezenia nr 8 wskazuje tez na to, ze nie jest to cecha istotna dla wynalazku.
Wskazuje jedynie na jedng z mozliwych jego wersji. Biegly wyjasnil ponadto, ze cecha wskazana w zastrzezeniu



nr 9 nie wystepuje w produkcie pozwanej z uwagi na odmienno$¢ jego budowy w stosunku do zastrzezenia nr 8
(brak elementu w ksztalcie stozka). Nie wplywa to jednak na sposéb funkcjonowania wynalazku. Powyzsza réznica
w budowie produktu pozwanej nie wnosi niczego nowego, co bylo i jest oczywiste dla osoby dysponujacej wiedza
fachowg. Réznica ta nie dotyczy istotnej cechy wynalazku. Zastrzezenie nr 9 zawiera uzupehiajacy opis konstrukeji.
W produkcie pozwanej ten sam efekt techniczny osiagnieto przez odmienno$é ksztattu jednego elementu konstrukeji,
jednak odmienno$¢ ta nie powoduje, ze jest to inny produkt.

Oceniajac powyzszy dowdd Sad Apelacyjny uznal, ze w sposéb wyczerpujacy wyjasnil on kwestie dotychczas
watpliwe, wskazane przez Sad Okregowy. Biegly zaprezentowal przy tym szczegblowa wiedze z zakresu odpowiedniego
dzialu techniki, a takze wykazat sie fachowym opanowaniem problematyki ochrony udzielonej patentem na sporny
wynalazek. Réwnocze$nie zadna ze stron nie przedstawila zarzutéw podwazajacych miarodajno$¢ powyzszego
dowodu. Sad Apelacyjny uznal wiec problem, ktérego dotyczyla opinia bieglego, za wyjasniony w sposob wystarczajacy
dla rozstrzygniecia sporu pomiedzy stronami. Podzielajac zatem przytoczone wyzej ustalenia faktyczne Sadu
Okregowego Sad Apelacyjny uzupehia je o jednoznaczne ustalenie w oparciu o wyjasnienia bieglego, ze produkty
wykorzystywane przez pozwang w caloéci odpowiadaja wynalazkowi chronionemu spornym patentem powodki, co
uzasadnia udzielenie jej ochrony, o ktérej mowa w art. 287 pkt 1 w zw. z art. 66 p.w.p.

Wprawdzie bowiem nie wszystkie (a jedynie objete zastrzezeniami nr 1 — nr 7) rozwigzania techniczne zastosowane
w produkcie oferowanym przez pozwang sg identyczne z rozwigzaniami objetymi zastrzezeniami patentu nr PL
(...), jednak rozbiezno$ci w zakresie zastrzezenia nr 8 sprowadzaja sie do zastosowania rozwiazania rownowaznego,
nie wynikajacego z twoérczego wkladu pozwanej, a bedacego w istocie urzeczywistnieniem pomystu zawartego
w tym zastrzezeniu. Przy czym samo zastrzezenie nie dotyczy cechy istotnej z punktu widzenia udzielonej
ochrony. Natomiast zastrzezenie nr 9 dotyczy cechy bedacej konsekwencja zastrzezenia nr 8. Brak adekwatnego
rozwigzania w tym zakresie w produkcie pozwanej wynika wiec z odmienno$ci stosowanego wariantu spornego
wynalazku i nie ma wplywu na jego funkcjonowanie. Réwniez to zastrzezenie nie dotyczy cechy istotnej z punktu
widzenia udzielonej ochrony. Powyzsze ustalenia prowadza za$ do wniosku, ze rozwigzanie stosowane w produkcie
wykorzystywanym przez pozwang objete jest ochrona patentowa udzielona wynalazkowi pow6dki. Wprawdzie Prawo
wlasno$ci przemystowej nie zawiera przepisow odpowiadajgcych powolanemu przez Sad Okregowy protokolowi
interpretacyjnemu do art. 69 KPE, a wiec nakazujacych stosowanie ustalonych w nim regul takze przy wyznaczaniu
zakresu ochrony patentowej udzielonej patentem krajowym, jednak w literaturze zwraca sie uwage, na niepozadane
skutki, jakie pociggneloby za soba zr6znicowanie regul wyznaczania zakresu ochrony patentowej w zaleznosci od
tego, czy dotyczy patentéow krajowych, czy europejskich (M. du Vall, Prawo patentowe s.251-252). Sad Apelacyjny
zwazyl tez, ze w sprawie niniejszej zgromadzony material dowodowy pozwala na ustalenie, ze produkt oferowany przez
pozwang odbiega od zastrzezonych w patencie pow6dki rozwigzan technicznych jedynie w zakresie oczywistych ich
ekwiwalentow, nie wplywajacych na funkcjonowanie wynalazku i w sposob oczywisty nie majacych cech nowosci.

Roéwnoczesnie Sad Apelacyjny zwazyl, ze pozwana nie przedstawila dowodu, by w chwili wniesienia pozwu nie
korzystala juz z wynalazku powodki (o czym mowa powyzej). Nie wykazala rowniez w toku procesu okolicznos$ci
uprawniajacych ja do korzystania z wynalazku powodki. W szczegolnosci, nie wykazala, by korzystala z niego w
chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania patentu (art. 71 i 288 pkt 2 p.w.p.), to jest w dniu 3 listopada
2005r. Brak tez jakichkolwiek przeslanek do uznania, ze powodka wystepujac przeciwko pozwanej z zadaniem
zaniechania naruszen patentu naduzyla sluzacego jej prawa. Jeszcze bowiem przed wniesieniem pozwu, w dniu
18 maja 2009r., 16 czerwca 2009r. i 4 kwietnia 2011r. wezwala pozwang do zaprzestania sprzedazy produktow
chronionych patentem, informujac ja o stuzacym prawie. Pozwana miata zatem czas, by podja¢ skuteczne dzialania
zmierzajgce do zakwestionowania patentu, ewentualnie do wycofania spornych produktéw z obrotu lub podjecia
negocjacji z powddka. Pozew zostal bowiem wniesiony dopiero w dniu 20 kwietnia 2011r. A niemal caly ciezar obrony
strony pozwanej skupiony zostal poczatkowo na kwestionowaniu podstaw do udzielenia powddce patentu.

Z tych przyczyn, uznajac apelacje pow6dki w czeSci za uzasadniona, a zadanie pozwu dotyczace udzielenia jej ochrony
wskazanejw art. 287 pkt 1 wzw. zart. 66 p.w.p. w zakresie zaniechania korzystania przez pozwang w sposo6b zarobkowy
polegajacy na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw wynalazku pt. (...), chronionego



patentem nr (...) za zasadne, Sad Apelacyjny orzekl, jak w sentencji, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c.
oraz rozstrzygnal o kosztach postepowania w I i II instancji zgodnie z zasada odpowiedzialnoéci za wynik procesu
okre§long w art. 98 § 11 2 k.p.c. (z uwagi na to, ze zadanie powodki okazalo sie by¢ usprawiedliwione co do zasady).



