Sygn. akt V ACz 337/14
POSTANOWIENIE
Dnia 8 maja 2014 .
Sad Apelacyjny w Katowicach, Wydzial V Cywilny w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy: SSA Barbara Kurzeja (spr.)
Sedziowie: SA Grzegorz Stojek
SA Janusz Kiercz
po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. w Katowicach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku(...) w A. (Holandia) Oddzial w Z. (Szwajcaria)
z udzialem 1. (...), (...) Spotki Jawnej w J.,
2. Zakladu Produkcyjno-Ustugowo-Handlowego(...)Spotki Jawnej w J.,
3. Laboratorium (...) Spdlki z ograniczona odpowiedzialnoScia w J.
o udzielenie zabezpieczenia
na skutek zazalenia uprawnionej oraz obowiazanych ad.1iad.2
na postanowienie Sadu Okregowego w Katowicach
z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt XIV GCo 21/14

postanawia: oddali¢ zazalenia, pozostawiajac Sadowi Okregowemu w Katowicach rozstrzygniecie o kosztach
postepowania zazaleniowego w orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.

Sygn. akt V ACz 337/14

UZASADNIENIE

I. Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy w Katowicach udzielil uprawnionemu zabezpieczenia roszczen o:

a) nakazanie (...) Spolce Jawnej w J. zaniechania naruszen patentu(...) polegajacych na wytwarzaniu, oferowaniu
i wprowadzaniu do obrotu produktu biobdjczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia
- pozwolenia nr (...) na obro6t produktem biobdjczym, pod nazwa handlowa (...) oraz o zniszczenie przez tego
obowiazanego wszystkich egzemplarzy tego produktu bedacych jego wlasnoscia;

b) nakazanie Zakladowi Produkcyjno-Ustugowo-Handlowemu (...) Spoétce Jawnej w J. zaniechania naruszen patentu
(...)polegajacych na oferowaniu, importowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu biob6jczego dopuszczonego do
obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obrét produktem biobdjczym, pod nazwa
handlowa (...) oraz o zniszczenie przez tego obowigzanego wszystkich egzemplarzy tego produktu bedacych jego
wlasno$cia;



¢) zaniechanie przez Laboratorium (...)Spolke z ograniczona odpowiedzialno$cia w J. naruszen patentu (...)
polegajacych na wytwarzaniu (...), o nazwie zwyczajowej fipronil, przy zastosowaniu sposobu wytwarzania
zastrzezonego tym patentem, tj.:

- stosowaniu sposobu wytwarzania (...) o Wzorze (...),

w ktérym (...) oznacza grupe (...) (czyli grupe (...) zawierajacg 1 atom (...) i podstawiong trzema atomami (...)) i (...)
oznacza grupe (...) (to jest grupe(...), czyli korzystna grupe (...))

(nazwa systematyczna: (...), nazwa zwyczajowa: fipronil),
znamiennego tym, ze dziala sie na zwigzek o Wzorze(...)

odczynnikiem o wzorze (...), w ktérym (...) oznacza grupe(...) (czyli grupe (...)zawierajaca 1 atom (...) i podstawiong
trzema atomami (...)), a (...)oznacza atom (...) (czyli atom (...))

oraz oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tak wytworzonej substancji;
poprzez:

1. zakazanie (...)Spélce Jawnej w J., do czasu prawomocnego zakonczenia procesu, wytwarzania, oferowania i
wprowadzania do obrotu produktu biobdjczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia -
pozwolenia nr (...) na obrét produktem biobojczym, pod nazwa handlowa (...);

2. zakazanie Zakladowi Produkcyjno-Uslugowo-Handlowemu (...) Spblce Jawnej w J., do czasu prawomocnego
zakonczenia procesu, oferowania i wprowadzania do obrotu produktu biobdjczego dopuszczonego do obrotu na
podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obré6t produktem biob6jczym, pod nazwg handlowa (...);

3. zakazanie Laboratorium (...)Spoélce z ograniczona odpowiedzialno$cig w J., do czasu prawomocnego zakonczenia
procesu, wytwarzania (...), o nazwie zwyczajowej fipronil, przy zastosowaniu sposobu wytwarzania zastrzezonego
patentem PL (...), a konkretnie:

- stosowania sposobu wytwarzania (...) o Wzorze (...)

w ktérym (...) oznacza grupe (...) (czyli grupe (...) zawierajaca 1 atom (...) i podstawiong trzema atomami (...)) i (...)
oznacza grupe (...) (to jest grupe(...), czyli korzystng grupe (...))

(nazwa systematyczna: (...))
znamiennego tym, ze dziala sie na zwigzek o Wzorze (...)

odczynnikiem o wzorze (...), w ktérym(...)oznacza grupe (...) (czyli grupe (...) zawierajaca 1 atom wegla i podstawiong
trzema atomami (...)), a (...)oznacza atom (...)(czyli atom (...))

oraz oferowania i wprowadzania do obrotu tak wytworzonej substancji.
W pozostalej czeéci Sad oddalil wniosek.

Sad Okregowy przyjal, ze roszczenie zostalo uprawdopodobnione w sposdb wystarczajacy dla udzielenia
zabezpieczenia. Uprawniona uprawdopodobnila bowiem, ze przystuguje jej prawo z patentu nr (...) oraz, ze jej prawa
wynikajgce z tego patentu zostaly naruszone, w zwigzku z czym na podstawie ustawy prawo wlasnoS$ci przemyslowej
przystuguja jej wymienione w tresci wniosku roszczenia, ktorych zamierza dochodzic.



W ocenie Sadu pierwszej instancji uprawdopodobniony zostal takze interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia,
gdyz kontynuowanie przez obowigzanych naruszania praw patentowych moze powaznie utrudni¢ osiggniecie celu
postepowania w sprawie, ktérym jest zapewnienie uprawnionemu nienaruszania jego wynikajacych z patentu praw.

Sad nie znalazl natomiast podstaw do uwzglednienia wniosku o zajecie produktéw biobojczych i zapaséw substancji
fipronil. Taki sposob zabezpieczenia obciazalby obowiazanych ponad potrzebe, narazajac ich na poniesienie kosztow
postepowania zabezpieczajacego. Sad nie uwzglednil takze wniosku uprawnionego o zagrozenie obowigzanym
nakazaniem zaplaty na rzecz uprawnionego kwoty 3.000 zt za kazdy dzieni naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow
nalozonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia. Nie znalazl bowiem podstaw do przyjecia, ze obowiazani
nie zastosuja sie do postanowienia Sadu, ponadto wykazanie iloSci dni, przez ktore trwaloby ewentualne naruszenie,

byloby co najmniej trudne do ustalenia, jesli nie niemozliwe, dlatego tez uznal zastosowanie art. 756 k.p.c. za
niecelowe.

Uprawniona w zazaleniu na postanowienie Sadu Okregowego w Gliwicach w czeéci oddalajacej wniosek o
zabezpieczenie (pkt 2 sentencji) wniosla o jego zmiane poprzez uwzglednienie jej wniosku w caloSci. Zarzucila

naruszenie art. 730( 1§ 2i3 w zwigzku z art. 755 § 1 in fine k.p.c. poprzez bledne uznanie, ze brak jest podstaw do
udzielenia uprawnionemu zabezpieczenia w postaci zajecia bedacych wlasnoscia obowiazanych spornych produktow
biobodjczych (...) i zapasow substancji fipronil uzyskanej zastrzezonym sposobem, podczas gdy uzyskanie przez
uprawnionego nalezytej ochrony prawnej i tym samym pelna realizacja celébw postepowania zabezpieczajacego

wymaga zajecia tychze. Zarzucila rowniez naruszenie art. 756( 2 )k.p.c. w zwiazku z art. 730( Vg g k.p.c. poprzez bledne
przyjecie, ze brak jest podstaw do zagrozenia obowigzanym nakazaniem zaplaty na rzecz uprawnionego kwoty 3.000
z za kazdy dzien naruszenia obowiazkéw nalozonych postanowieniem, podczas gdy uzyskanie przez uprawniong
nalezytej ochrony prawnej wymaga zagrozenia obowiazanym obowigzkiem zaplaty tej kwoty na rzecz uprawnione;j.

W odpowiedzi na zazalenie uprawnionej obowiazana ad. 1 wniosta o jego oddalenie, jako bezzasadnego, gdyz
rozszerzenie zabezpieczenia w sposéb o jaki wnioskuje uprawniona doprowadziloby do nadmiernego obcigzenia

obowigzanej ad.1. Ponadto, z uwagi na treéé art. 756 w zwigzku z art. 1050" i art. 1051" k.p.c. brak jest podstaw
prawnych dla nakazania obowigzanej ad.1 zaplaty kwoty 3.000 zl za kazdy dzien naruszenia z uwagi na brak
uprzedniego wyshuchania stron.

Postanowienie z dnia 21 stycznia 2014 r. w czeSci uwzgledniajacej wniosek zaskarzyly obie obowiazane. Obowigzana
ad.1 wniosla o jego uchylenie oraz zasgdzenie na jej rzecz kosztéw postepowania zazaleniowego. Zarzucila naruszenie

art. 730 w zwigzku z art. 730( g 142 k.p.c. poprzez bledne uznanie, ze uprawniona uprawdopodobnila
roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zarzucila rowniez naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez
przyjecie za uprawdopodobnione tez przedstawianych przez uprawniong, ktére dla weryfikacji (nawet w zakresie
uprawdopodobnienia) wymagaja wiedzy specjalistycznej; Zarzucila Sadowi pierwszej instancji pominiecie opisu
znajdujacego sie na opakowaniu preparatu (...), ktorego tresé¢ wskazuje, ze produkt ten nie jest wytworem uzyskanym
bezposrednio opatentowanym przez uprawniong sposobem, a w konsekwencji potwierdza nieprzyshugiwanie
uprawnionej roszczenia o zaprzestanie przez obowiazang ad.1 rzekomych naruszen patentu. Z przedstawionego przez
uprawniona materialu dowodowego nie wynika, ze obowiazana ad.1 wytwarza, produkuje, przechowuje oraz oferuje
preparat (...). Sad Okregowy nie uwzglednil tez informacji zawartej w przedlozonym przez uprawniong w wydruku z
rejestru produktéw biobodjezych, zgodnie z ktorym termin waznoSci pozwolenia na obroét (...)Juplywa 14 maja 2014 r.,
a wiec hipotecznie dlugi czas trwania postepowania nie ma znaczenia przy uprawdopodabnianiu istnienia interesu
prawnego po stronie uprawnionej. Ponadto wydruki ze strony internetowej obowigzanej ad.1 dotycza produktu (...),
ktory jest produktem innym niz (...). Ponadto uprawniona nie nabyla(...) od obowiazanej ad.1, ale od podmiotu

trzeciego. Obowiazana ad.1 zarzucila tez naruszenie art. 730 w zwigzku z art. 730(1)8 3 k.p.c. poprzez nieprawidlowa
ocene materialu dowodowego przedstawionego przez uprawniong, a w konsekwencji obcigzenie obowigzanej ad.1
ponad potrzebe.



Tresc¢ zazalenia (zarzuty i wnioski) obowiazanej ad. 2 pokrywa sie z treécig zazalenia obowigzanej ad.1.

W odpowiedzi na zazalenie obowiazanej ad. 2 uprawniona wniosla o jego oddalenie i dopuszczenie dowodu z
o$wiadczenia producenta fipronili (...) na okoliczno$¢ wprowadzania do obrotu fipronilu wytworzonego wg patentu
uprawnionego, zwlaszcza w krajach innych niz USA.

Uprawniona podnosi, ze obowigzany ad.2 nigdzie w zazaleniu nie zaprzeczyl, ze zawarty w spornym produkcie
fipronil zostal wytworzony opatentowanym sposobem, nie ujawnil tez sposobu, ktérym wytwarzany jest fipronil
zawarty obecnie w produkcie. Obowiazany ad. 2 twierdzi, ze fipronil jest importowany od podmiotéw zagranicznych,
tymczasem z dokumentow urzedowych, zwlaszcza z decyzji Ministra Zdrowia o wydaniu pozwolenia nr (...) na obrot
produktem biobojczym(...) wynika, ze producentem substancji czynnej fipronil jest LABORATORIUM (...)Sp. z0.0. w
J., a wiec obowiazana ad. 3. Zazalenie obowigzanej ad. 2 daje podstawe do zastosowania w niniejszym postepowaniu
domniemania z art. 64 ust. 2 pwp, ze sporny fipronil zostal wytworzony zastrzezonym sposobem.

Uprawniona uprawdopodobnila swoje roszczenia w wysokim stopniu. Nabyla sporny preparat a nastepnie poddata
go szczegblowej analizie laboratoryjnej. Uzyskane w ten sposéb wyniki wskazuja, ze preparat (...) zawiera
zanieczyszczenia charakterystyczne dla zastosowania opatentowanego sposobu wytwarzania. Produkt jest wytworem
uzyskanym bezposrednio opatentowanym sposobem w rozumieniu art. 66 ust.1 pkt 2 pwp., nawet jesli zostal
przetworzony poprzez dodanie do niego ,atraktantu”. Jako produkt biobdjczy musi zawieraé¢ substancje czynng o
skutku biobojczym, a tym jest wlasnie fipronil.

Przyznana przez obowiazang ad.2 okoliczno$é¢, ze fipronil zawarty w dystrybuowanych przez nia produktach
(...)jest importowany m.in. od izraelskiego koncernu (...) znaczaco zwieksza stopien uprawdopodobnienia roszczen
uprawnionej, gdyz produkty tego podmiotu zawieraja fipronil wytworzony sposobem wedlug patentu (...).

Zasada prawa wlasnosci przemyslowej jest oderwanie odpowiedzialnoéci z tytulu naruszenia prawa wylgcznego od
winy naruszyciela (art. 287 pwp), stad kwestia wiedzy obowiazanych o tym, ze fipronil zawarty w spornym produkcie
zawiera (...) i (...) (...), bedacego takze markerami dla opatentowanego sposobu wytwarzania, pozostaje bez znaczenia
dla oceny zasadno$ci uwzglednienia wniosku uprawnionej o zabezpieczenie.

Jedli natomiast idzie o interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia to uzasadniony jest tym, ze kontynuowanie przez
obowiazang ad.2 naruszen patentu przez czas trwania procesu spowoduje, Ze nie bedzie mozliwe przywrdcenie stanu,
ktoéry powinien byt istnie¢ zgodnie z przystugujacymi uprawnionej prawami.

W odpowiedzi na zazalenie obowigzanej ad. 1 uprawniona wniosla o jego oddalenie oraz oddalenie wnioskéw
dowodowych.

Podniosla, oprocz argumentow tozsamych z zawartymi w odpowiedzi na zazalenie obowiazanej ad. 2, Zze w Rejestrze
Produktéw Biobdjczych nie figuruje produkt pod nazwa wskazang przez obowigzana ad.1 (to jest (...)) , a sam
obowiazany nie dolaczyl do zazalenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu pod taka nazwa.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Zazalenie zadnej ze stron nie zasluguje na uwzglednienie.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosSci do zazalenia uprawnionej, to stwierdzi¢ trzeba, ze trafnie przyjal Sad Okregowy
za wystarczajacy sposob zabezpieczenia polegajacy na zakazaniu obowigzanym czynno$ci naruszajacych prawa
patentowe uprawnionej. Zajecie produktéw biobdjczych i zapaséw substancji fipronil obciazaloby obowiazane ponad
potrzebe, narazajac je na dodatkowe koszty postepowania zabezpieczajacego. Nalezy mie¢ na uwadze, ze argumentacja
uprawnionej, sformutowana na poparcie jej zarzutéw, opiera sie gléwnie na twierdzeniach o przemyslowej skali
produkcji obowiazanych, co nie zostalo uprawdopodobnione. Réwniez potrzeba zastosowania tzw. ,kary kroczacej”
uzasadniana jest bardzo wysokimi korzy$ciami czerpanymi z tytulu naruszania praw wylacznych uprawnione;j.



Tymczasem deklarowana przez obowiazane ilo§¢ sprowadzonego lacznie od 2010 r. fipronilu wyniosta 100 kg — k.
369. Zakaz wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu cho¢ ma na celu powstrzymanie dalszych naruszen,
jest tez wystarczajacy dla zabezpieczenia roszczenia o zniszczenie przedmiotéw naruszajacych prawa uprawnionego.

Co sie tyczy natomiast zarzutu obowiazanej ad. 1 (podniesionego w odpowiedzi na zazalenie), ze z uwagi na tresé art.

756> w zwigzku z art. 1050"i art. 1051" k.p.c. brak bylo podstaw prawnych do rozpoznania wniosku o nakazanie jej
zaplaty kwoty 3.000 zl za kazdy dzien naruszenia z uwagi na brak uprzedniego wyshichania stron, to nie zasluguje
on na uwzglednienie. Zgodnie bowiem z art. 760 § 2 k.p.c. w wypadku, gdy wedlug przepiséw kodeksu niniejszego
zachodzi potrzeba wysluchania strony, wystuchanie jej odbywa sie, stosownie do okolicznosci, badz przez spisanie
protokolu w obecnoéci lub nieobecnos$ci drugiej strony, badz przez oS§wiadczenie strony na piémie. Wobec zajecia
stanowiska w sprawie przez obowigzane ad.1 i 2 w zazaleniach, a takze przez obowigzang ad.1 w odpowiedzi na
zazalenie uprawnionej, nalezalo przyjac, ze strony zlozyly o§wiadczenie na pi$mie i potrzeba spisania protokotu przed
wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia nie istnieje, co zreszta jest bez znaczenia wobec stanowiska

Sadu o bezzasadno$ci wniosku uprawnionej co do zastosowania tzw. ,kary kroczacej”, przewidzianej w art. 756 > k.p.c.

Skarzaca ad.1 zarzucila, ze w niniejszej sprawie konieczne jest posiadanie wiadomos$ci specjalnych w celu
uprawdopodobnienia roszczenia. Na tym etapie postepowania strona moze postugiwaé sie opiniami prywatnymi,
ktére chociaz pozbawione mocy wigzacej dla sadu, moga stanowi¢ Srodek uprawdopodobniajgcy roszczenie.
Uprawniona wraz z wnioskiem zlozyla opinie prof. dr hab. inz. K. W., z ktérej wynika, ze substancja czynna
preparatu (...) zostala wytworzona sposobem chronionym polskim patentem PL (...), zdefiniowanym w zastrzezeniach
patentowych z tego patentu. Preparat (...) jest produktem, na obrét ktéorym obowigzana ad. 1 uzyskala pozwolenie
(decyzja (...)) k.145-147. Nalezy tez zwroci¢ uwage, Zze obowigzana ad. 1 nie zaprzeczyla, ze wprowadzany przez nig
do obrotu fipronil jest wytwarzany opatentowang metoda. Nie odniosla sie tez do wynikéw badan i opinii prywatnej
przedlozonych przez uprawniong. Uplyw terminu wazno$ci pozwolenia na obrét (...) z dniem 14 maja 2014 r. nie
ma znaczenia dla zasadno$ci udzielonego zabezpieczenia, gdyz pozwolenie moze zostaé przedluzone. Réwniez fakt,
ze uprawniona nabyla preparat(...)od podmiotu trzeciego nie ma znaczenia, gdyz podmiotem odpowiedzialnym,
wskazanym na opakowaniu jest obowigzana ad.1, istnialy wiec podstawy do skierowania przeciwko niej wniosku o
udzielenie zabezpieczenia. Rowniez okolicznos$¢, ze preparat (...) oprocz fipronilu zawiera takze tzw. atraktant nie ma
wplywu na uprawdopodobnienie roszczenia, gdyz pod wpltywem modyfikacji substancja fipronil ,nie utracila swojej
tozsamoSci” ani tez biobojczych wlasciwosci, na ktoérych opiera sie dzialanie produktu.

Kwestia zawinienia podmiotu naruszajgcego patent jest badana dopiero w zwigzku z zadaniem naprawienia
wyrzadzonej szkody (art. 287 p.w.p.), stad nie podlega ocenie w tym postepowaniu.

Poniewaz zazalenie obowiazanej ad.2 pokrywa sie z zazaleniem obowigzanej ad.1 wszystkie powyzsze argumenty
dotycza takze zarzutdéw podniesionych w zazaleniu obowigzanej ad.2. Obowigzana przyznala, ze nabywa — jako
dystrybutor - od obowiazanego produkt(...)i w zwigzku z tym skierowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
rowniez przeciwko niej bylo zasadne.

Nie budzi watpliwo$ci kwestia istnienia po stronie uprawnionej interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia,
konieczne jest bowiem zapobiezenie szkodzie lub innym negatywnym nastepstwom, ktére pomimo ostatecznego
wygrania sprawy dotknelyby uprawniona na skutek naruszen przez obowiazane jej wylacznych praw z patentu w czasie
toczacego sie postepowania.

W rezultacie zazalenie pozwanej nalezalo — jako bezzasadne — oddali¢ na mocy art. 385 k.p.c. wzw. z art. 397 § 2 k.p.c.



