Sygn. akt VI A Ca 351/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny

w skladzie:

Przewodniczacy - Sedzia SA Teresa Mroz (spr.)
Sedzia SA Maciej Kowalski

Sedzia SO (del.) Jolanta Pyzlak

Protokolant sekr. sadowy Agnieszka Pawlowska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie
na rozprawie

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

przeciwko (...) spolce z 0.0. wW.

o zakazanie naruszen prawa z patentu na wynalazek
na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

sygn. akt XX GC 257/11

I oddala apelacje;

II zasqdza od (...) S.A. w C. narzecz (...) spolkizo.o. w W. kwote 630 zl (szeséset trzydziesci zlotych)
tytulem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI A Ca 351/14

UZASADNIENIE

Powodka (...) S.A. w C. wniosla o nakazanie pozwanej (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. zaniechania
naruszen patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na rzecz powddki przez Urzad Patentowy RP pod numerem (...)
na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2010 r., poprzez zakazanie pozwane;j:

- wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw bedacych przedmiotem powyzszego
wynalazku, oznaczonych przez pozwana jako (...), a znajdujacych sie we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez pozwana,

- importowania dla tych celow wyzej wymienionych produktow bedacych przedmiotem powyzszego wynalazku.



Powodka zazadala podania do publicznej wiadomoéci informacji o orzeczeniu uwzgledniajagcym powodztwo oraz
zwrotu kosztoéw postepowania. Powddka do pozwu dotaczyta wydruki ze strony internetowej, z ktérych wynikaé miato,
ze pozwana oferuje wytwory o cechach wyczerpujacych zastrzezenia patentowe. Wniosla o dopuszczenie dowodu
z opinii bieglego dla ustalenia granic wylacznosci powodki i stwierdzenia, czy kwestionowane produktu pozwanej
wykorzystuja istotne cechy techniczne zastrzezen patentowych.

Na podstawie art. 286" ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Prawo wlasnoséci przemyslowej powddka wniosla o zobowigzanie
pozwanej do udzielenia informacji dotyczacych firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcow, dystrybutordw,
dostawcdw oraz innych poprzednich posiadaczy towaréw, ktoére naruszaja jej patent, a oznaczonych przez pozwang
jako (...), jak réwniez wszystkich odbiorcéw, w tym odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng
towar6w naruszajacych patent, na rzecz ktérych pozwana zbywala te towary, w tym réwniez w trybie ustawy prawo
zamowien publicznych, ilo$ci wyprodukowanych, wytworzonych, zamoéwionych oraz otrzymanych i zbytych przez
pozwang wymienionych towar6ow, a takze uiszczonych za nie cen.

Sad Okregowy uwzglednil ten wniosek postanowieniem z dnia 23 maja 2011 r. Na skutek zazalenia pozwanej, Sad
Apelacyjny postanowieniem z dnia 16 wrze$nia 2011 r. w sprawie VI A Cz 1367/11uchylil postanowienie sadu pierwszej
instancji.

W toku postepowania powddka wielokrotnie zmieniata tres¢ zadania, ostatni raz przed zamknieciem rozprawy 2
grudnia 2013 r. zmienila zadanie z punktu pierwszego przez pominiecie sformulowania ,a znajdujacych sie we
wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej prowadzonych przez pozwanego”. Zazadala
zobowigzania pozwanej do opublikowania o§wiadczenia o przeproszeniu we wskazanej w punkcie V. formie, a nie
podania do publicznej informacji o orzeczeniu.

Sad Okregowy stwierdzil, ze wszystkie dokonywane przez pow6dke zmiany zadania mialy charakter jakoSciowy,
wykraczajacy poza dopuszczalne granice precyzowania powddztwa. Majac na uwadze, ze postepowanie toczylo
sie wedlug przepisoéw szczeg6lnych obowiazujacych w sprawach gospodarczych, Sad uznal je za niedopuszczalne

(art. 479* § 2 k.p.c.). Ponadto postanowil pominaé twierdzenia i oddali¢ wnioski dowodowe zawarte w pismach
procesowych pelnomocnikéw powodki jako ztozone z uchybieniem terminéw okreélonych przepisami art. 479'* § 1

art. 479'4§ 2 k.p.c. W ocenie Sadu Okregowego zglaszaniu w toku postepowania twierdzen i wnioskow dowodowych
sprzeciwiaja sie rygory prekluzji obowigzujace w postepowaniu gospodarczym od przeszlo 10 lat. Zdaniem sadu nie
dos¢ staranne przygotowanie pozwu nie moze stanowi¢ usprawiedliwienia dla tamania zasad procesowych. Powddka
zatem nie moze skutecznie odwolywac sie do konieczno$ci wszechstronnego wyjaénienia przez sad okolicznoéci
sprawy, aby naprawi¢ wlasne uchybienia w wykonaniu obowiazku prawidlowego formulowania roszczen oraz
przedstawienia juz w pozwie twierdzen i dowodéw na ich poparcie. Zdaniem sadu pierwszej instancji powddka juz
przed wniesieniem pozwu powinna zgromadzi¢ material dowodowy w takim zakresie, w jakim byl on wymagany
dla wykazania stusznosci jej twierdzen, tym bardziej, ze pozwana wezwana do dobrowolnego zaniechania naruszen
w sposob nie budzacy watpliwo$ci twierdzila, ze nie zgadza sie z zarzutami powodki. Zatem powddka powinna
jednoznacznie okres$li¢ i wskazaé produkt, ktérego cechy realizuja okreSlone zastrzezenia patentowe, wyjasni¢, w
czym upatruje naruszenia, a ponadto przedstawi¢ konieczne dowody, w szczego6lnoSci kwestionowane produkty tak
by mogly zosta¢ poddane badaniu przez rzeczoznawce pod katem naruszenia patentu. To wla$nie produkt jest w
sprawach dotyczacych ochrony praw z patentu zasadniczym dowodem, od przedstawienia ktérego zalezy mozliwo$c
merytorycznego rozstrzygniecia sporu. W ocenie Sadu Okregowego zadania powddki kilkakrotnie przez nig zmieniane
w trakcie procesu réznie bylty motywowane i dokonywane byly z reguly na zarzuty pozwanej lub decyzje sadu.
Zdaniem Sadu Okregowego kilkakrotna zmiana jako$ciowa argumentacji §wiadczy o tym, ze powddka dostrzegala
stabo$¢ swojego powodztwa. Dlatego tez kierujac sie regutami prekluzji pomingt przedstawione przez powodke w
toku postepowania twierdzenia o okoliczno$ciach faktycznych wobec niewskazania innych niz wlasne zaniechanie

przyczyn uchybienia terminowi zakreélonego w art. 479" § 1 k.p.c. W ocenie sadu pierwszej instancji powddka
reprezentowana przez profesjonalnych pelnomocnikéw powinna byta uzyska¢ dowody rzeczowe oraz dokumentacje



handlowa pozwalajaca na ocene cech wytworu pozwanej pod katek naruszenia patentu na tyle wczeéniej, by moc
zaoferowac je juz w pozwie. W przekonaniu Sadu Okregowego brakéw w materiale dowodowym nie moze sanowac
zgloszenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego lub instytutu naukowo-badawczego. Opinia bowiem
wydawana jest w oparciu o material zgromadzony w toku postepowania, natomiast biegli nie sa uprawnieni do
jego uzupeliania, w tym réwniez do poszukiwania dowodéw na poparcie twierdzefi powodki. Odnosi sie to w
szczegolnosci do zasadniczego dowodu rzeczowego , ktorym jest wytwor, ktory powinien byé poddany badaniu dla
stwierdzenia ewentualnego naruszenia praw z patentu na wynalazek. Zdaniem Sadu Okregowego nie sa przekonujace,
a zaprzeczone przez pozwang, wyjasnienia powodki co do braku mozliwoéci nabycia kwestionowanych produktow
przed postawieniem zarzutéow. Nie mozna tez, w ocenie sadu pierwszej instancji uznac, ze zlozenie dowodoéw

rzeczowych stalo sie mozliwe lub potrzebne w rozumieniu art. 479'* § 1 k.p.c. dopiero po o$wiadczeniu przez
opiniujacego, ze bez dokonania badan nie mozna nie mozna odpowiedzieé na szereg pytan majacych istotne znaczenie
dla rozstrzygniecia sprawy.

Sad Okregowy podkreslit réwniez, ze nie znajduje usprawiedliwienia ograniczenie sie przez powddke do
przedstawienia materialow promocyjnych i handlowych pozwanej, ktére moga stanowié¢ najwyzej dowdd naruszenia
przez pozwang regul uczciwej konkurencji polegajacego na rozpowszechnianiu informacji niezgodnych z prawda
lub wprowadzajacych w blad. Sad podkreslil, ze opis produktu na karcie katalogowej i na stronie internetowej
pozwanej rozni sie literalnie od tresci zastrzezen patentowych i opisu wynalazku. Dowodem naruszenia praw z patentu
na wynalazek dotyczacy produktu i ewentualnie sposobu jego wytwarzania jest wylacznie produkt i dokumentacja
okreslajaca technologie jego wytwarzania.

Sad Okregowy wskazal, ze okreélenie zakresu ochrony przyznanej powodce oraz cech technicznych produktéow
oferowanych przez pozwana, a nastepnie ich przeciwstawienie z uwzglednieniem ekwiwalentnoéci wymaga
wiadomoSci specjalnych. Sad nie moze w tego rodzaju sprawach poprzestac jedynie na zaprzeczonych przez pozwana
twierdzeniach powodki, bez uwzglednienia stanowiska bieglych opartego na wynikach przeprowadzonych przez
nich badan, tym bardziej, ze pozwana przedstawia wlasng opinie prywatna i poglady naukowe sprzeciwiajace sie
twierdzeniu, ze doszlo do naruszenia praw z patentu na wynalazek.

Pozwana wniosla o oddalenie powddztwa zaprzeczajac, by oferowany przez nig produkt w jakimkolwiek zakresie
naruszal prawa powodki z patentu na wynalazek.

Powodka w replice na odpowiedz na pozew wskazala, ze jej wylaczno$é naruszaja zaréwno mufy (...) jak i (...) o
cechach tozsamych z zastrzezonymi jej patentem. W toku postepowania odwolala sie do ekwiwalentno$ci przekonujac,
ze ewentualne roznice cech produktéw pozwanej sprowadzaja sie do zastosowania rownowaznikow opatentowanego
rozwigzania technicznego.

Whiosek o udzielenie zabezpieczenia roszczen zlozony przez powoddke w sprawie XX GCo 46/11 zostal ostatecznie
oddalony postanowieniem Sadu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2012 r.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo rozstrzygajac o kosztach
postepowania.

Orzeczenie powyzsze zapadlo na podstawie nastepujgcych ustalen faktycznych i rozwazann prawnych Sadu
Okregowego:

Powodce stuzy prawo z patentu na wynalazek pt (...) udzielonego decyzja z dnia 15 lutego 2010 r. Urzedu Patentowego
RP pod numerem (...). Ochrona trwa od sierpnia 2006 r. Przedmiotem wynalazku jest mufa termokurczliwa
z tworzywa sztucznego sieciowanego radiacyjnie , majaca zastosowanie miedzy innymi w cieplownictwie przy
wykonawstwie zlacz w budowie sieci cieplowniczych w systemie rur preizolowanych oraz w gazownictwie, a takze
sposéb wytwarzania mufy termokurczliwej dla tych celow. W patencie szczegdlowo okre§lono zastrzezenia dla
wynalazku jak réwniez dokonano jego opisu.



Wynalazek ten powodka wykorzystuje przy produkcji zlacz rur w przemysle cieplowniczym i gazownictwie.

Sad Okregowy ustalit rowniez, ze pozwana oferuje do sprzedazy roéznych typoéw mufy (...) sieciowane radiacyjnie
mufy termokurczliwe. Wedtug informacji handlowej (...) te posiadaja obszar niesieciowany w miejscu otworéw do
piankowania, co pozwala na stosowanie standardowych korkow zgrzewanych.

Sad ustalil, ze produkty pozwanej nie naruszaja prawa powddki z patentu na wynalazek nr (...). Wniosek taki Sad
wyprowadzil z braku dowodu przeciwnego, obowigzek przedstawienia ktérego obciazal powodke.

W tych okoliczno$ciach, Sad Okregowy uznal, ze roszczenie powo6dki nie zastuguje na uwzglednienie.

Odwolujac sie do tresci art. 287 ust. 1 ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej, Sad Okregowy podkredlil, ze przepis ten
jedynie ogdlnie okresla sankcje naruszenia prawa do patentu, ktére powinny by¢ konkretyzowane in casu w zalezno$ci
od wynalazku (produkt, urzadzenie, sposéb, zastosowanie) i zakresu ochrony oraz sposobu dzialania pozwanego.
Sformulowanie zakazu naruszen i nakazu usuniecia powstalych juz skutkéw naruszen musi by¢ precyzyjne, jasne,
niebudzace watpliwosSci interpretacyjnych i niewymagajace wykladni w toku egzekucji wyroku uwzgledniajacego
powddztwo. Sad ma mozliwo$é dokonywania koniecznych modyfikacji w treSci nakazow i zakazow, lecz w granicach
wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c., nie oznacza to jednak samodzielnego formulowania sentencji wyroku w
przypadku, gdy powdd nie sprostal wymogom wiazacym sie z dochodzeniem roszczen z zakresu powyzszej ustawy.

Zdaniem Sadu Okregowego juz samo sformulowanie przez powodke zakazéw w punkcie I pozwu sprzeciwialo
sie uwzglednieniu powodztwa. Wbrew zasadom obowigzujacym w tego rodzaju sprawach powodka tylko ogodlnie
okreslita produkt stanowigcy przedmiot naruszenia jako (...). W toku procesu, w reakcji na zarzuty pozwanej,
powddka wskazywala dodatkowo nazwy handlowe produktéw, zmieniajac jednak ich opis, ktory w pozwie sprzeczny
byl z trescia zastrzezen patentowych. Powodztwo natomiast powinno jasno i precyzyjnie nazywaé oraz opisywaé
istotne cechy produktu realizujacego zastrzezenia patentowe. Nadmierna ogdlnikowo$¢ i nasuwajace sie watpliwosci
interpretacyjne sprawiaja, ze ocena naruszenia patentu przez wytwarzane i oferowane w przysztoéci przez pozwang
produkty faktycznie przeniesiona zostanie na organ egzekucyjny, ktory nie jest do tego uprawniony. Wyrok
uwzgledniajacy powodztwo w przedmiotowej sprawie, przez niedookre$lono$é nalozonych na pozwang sankcji nie
nadawalvby sie do egzekucji.

Prawidlowe sformulowanie zakazoéw wymagaloby w tym przypadku tak istotnej ingerencji Sadu w tre$é¢ powodztwa,
ze wykraczaloby ona poza dopuszczalne granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c. Takie dzialanie w istocie w
interesie jednej tylko strony, byloby takze sprzeczne z zasada kontradyktoryjnoéci i z regulami obowiazujacymi
w ;postepowaniu w sprawach gospodarczych.

O oddaleniu powddztwa zadecydowalo nieudowodnienie przez powodke zasadnoSci stawianych pozwanej zarzutow.
Strona wywodzaca bowiem z okre§lonych faktow skutki prawne, winna fakty te udowodni¢. Oznacza to, ze powinna
zglasza¢ wnioski dowodowe. Natomiast ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodéw obciazaja strone,
ktora nie dopelnila takiej powinno$ci. Samo twierdzenie strony, niepoparte dowodami, nie stanowi dowodu.

Sad Okregowy podkreslil, ze uprawnienie sadu wynikajace z art. 232 zdanie drugie k.p.c. dopuszczenia z urzedu
dowodu nie zgloszonego przez strone ma charakter wyjatkowy. Jest prawem a nie obowigzkiem sadu. Tym bardziej
zadne przepisy prawa nie nakladaja na sad obowigzku przeprowadzenia z urzedu dowodu w sprawie gospodarczej.

Sad Okregowy nie ma watpliwosci do przystugujacego powodce prawa z patentu na wynalazek, jednakze do okreslenia
zakresu jego ochrony przydatna bylaby opinia bieglych zaréwno w zakresie literalnej interpretacji zastrzezen
patentowych, jak i do oceny naruszenia uwzgledniajgcej regule ekwiwalentno$ci. Sad Okregowy podkreélajac, ze
zastrzezenia patentowe skladaja sie z dwoch czes$ci przedznamiennej i znamiennej, z ktérych pierwsze odnosza
sie do cech znanych ze stanu techniki i ktérych podanie jest niezbedne do okre§lenia przedmiotu wynalazku, a
drugie zawieraja cechy wynalazku wyro6zniajace go sposréd innych rozwigzan technicznych, wskazal, ze w takim
ustaleniu normatywnym tresci zastrzezen patentowych przypisywana jest podwdéjna rola: identyfikacji wynalazku oraz



wyznaczeniu granic przedmiotowych ochrony wynikajacej z udzielonego patentu. Sad podkreslil rowniez, majac na
uwadze podzielone stanowisko orzecznictwa i doktryny co do mozliwo$ci zastosowania przy ocenie naruszenia prawa
z patentu na wynalazek teorii ekwiwalentéw, ze w jego ocenie ekwiwalentno$¢ powinna by¢ uwzgledniania jednakze
w mozliwie najwezszym zakresie i ze szczegdlng ostroznoScia, tak aby nie doszlo do naruszenia zasady pewnoSci
prawa. Gdyby bowiem taka byla wola ustawodawcy przepis art. 63 ust. 2 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej
zostalby zmieniony w spos6b uzasadniajacy interpretacje zastrzezen patentowych przyjeta dla patentu europejskiego
w Protokole w sprawie interpretacji art. 69 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich. Zgodnie z tym Protokotem
art. 69 konwencji nie powinien by¢ interpretowany w taki sposéb, ze zakres ochrony przyznanej patentem europejskim
rozumie sie zakres okreslony Scisle literalnym znaczeniem sformulowan uzytych w zastrzezeniach. Nie powinien
by¢ tez rozumiany w taki sposob, ze zastrzezenia shuza jedynie jako wskazowka i ze faktyczna przyznana ochrona
moze obejmowacé to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny wedlug opisu i rysunkéw bylo zamierzeniem wlasciciela
patentu. Przeciwnie art. 69 Konwencji nalezy interpretowaé w taki sposob, ze okresla on stanowisko pomiedzy tymi
dwoma skrajnoSciami, ktore laczy w sobie shuszna ochrone dla wlasciciela patentu z uzasadnionym stopniem pewnosci
prawnej dla osob trzecich. Dla celow okreélenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze sie pod
nalezyta uwage kazdy element, ktory jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzezeniach. W kazdym razie
Sad Okregowy podkreslil, ze obowiazek wykazania naruszenia prawa z patentu na wynalazek odwolujacego sie do
ekwiwalentno$ci obcigza strone powodow3.

Sad pierwszej instancji wskazal, ze podstawowym zarzutem, jaki nalezy ;postawi¢ powodce w przedmiotowej
sprawie jest brak precyzyjnego i poglebionego wyjaénienia, na czym polega naruszenie jej praw z patentu oraz
nieprzedstawienie dowodu w postaci produktu, ktéry méglby by¢ poddany badaniu pod katem realizacji zastrzezen
patentowych. W przekonaniu Sadu Okregowego, opartym na praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach, nie jest
mozliwe stwierdzenie cech technicznych kwestionowanego produktu wylacznie na podstawie informacji handlowej
i materialbw promocyjnych oraz zeznan $wiadka. Zatem Sad uznal, ze twierdzenia $wiadka W. N. byly dla
rozstrzygniecia sprawy zupelnie nieistotne.

Sad podkreélil, ze zaniechanie przedstawienia juz w pozwie, zgodnie z art. 479" § 1 k.p.c. dowodu rzeczowego obcigza
powodke i co skutkowato oddalenie powbdztwa.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelacje od powyzszego orzeczenia wywiodla powodka. Zaskarzajac wyrok w czeSci co rozstrzygniecia zawartego w
punktach 1, 2, 31 5 tj. w czeSci oddalajacej powddztwo, ustalajgcej oplate ostateczna na kwote 5.000 zt i uznajaca ja za
pobrang od powddki do kwoty 1.000 zl, nakazujacej pobranie od powddki na rzecz Skarbu Panistwa Sadu Okregowego
w Warszawie kwoty 4.000 z} tytulem pozostalej czeéci oplaty ostatecznej i zasadzajacej od powodki na rzecz pozwanej
kwote 6.700 zl tytulem zwrotu kosztow postepowania, zarzucita Sagdowi Okregowemu:

- nierozpoznanie istoty sprawy, w tym przede wszystkim co do oceny, czy dzialanie pozwanej stanowi naruszenie
patentu na wynalazek wobec braku zbadania materialnych przeslanek naruszenia patentu z art. 63 ust. 1i 2 ustawy
prawo wlasnoéci przemyslowej oraz art. 66 ust. 1 ustawy prawo wlasnosSci przemyslowej poprzez przyjecie, ze powodka
nie udowodnila swoich roszczen,

- art. 227 k.p.c. w zw. art. 217 § 2 k.p.c. poprzez pominiecie zgloszonego w pozwie wniosku o dopuszczenie dowodu z
opinii bieglego z zakresu ochrony wlasnoSci przemystowej, pomimo przyjecia w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku,
ze do okreslenia zakresu ochrony patentu na wynalazek jak i oceny jego naruszenia konieczna jest opinia bieglych,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegajace na sprzecznej z do§wiadczeniem zyciowym i zasadami logiki ocenie karty katalogowe;j
pozwanej przedstawiajacej dokumentacje okreslajacg cechy techniczne mufy (...) pozwanej poprzez uznanie, ze
dokument ten stanowi jedynie informacje handlowg i material promocyjny, podczas, gdy karta ta stanowi oferte
pozwanej przedstawiajaca szczegélowy opis jej produktéow (cechy techniczne rozwiazania pozwanej), ktory w
potaczeniu z innymi dowodami potwierdza fakt naruszenia patentu powodki oraz poprzez przyjecie, ze opis produktu



pozwanej na karcie katalogowej i na stronie pozwanej roézni sie literalnie od treéci zastrzezen patentowych i opisu
wynalazku, podczas, gdy dla oceny, czy mufa pozwanej wkracza w przedmiotowy zakres ochrony patentowej powodki
nie jest konieczne aby opis produktu naruszyciela odpowiadal literalnie treSci zastrzezen patentowych i opisu
patentowego,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegajace na sprzecznej z dos§wiadczeniem zyciowym i zasadami logiki ocenie dowodu z zeznan
Swiadka W. N. poprzez przyjecie, ze jego zeznania nie byly istotne dla rozstrzygniecia,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 § 2 pkt 3 k.p.c. poprzez pominiecie zgloszonego w pkt. VII
pozwu wniosku o zobowigzanie pozwanej do dostarczenie na rozprawe faktur i innych dowodéw potwierdzajacych
sprzedaz muf,

-art. 229 k.p.c. wzw. z art. 232 zd. 1 k.p.c. poprzez pominiecie, ze fakty dotyczace cech technicznych spornego produktu
oraz jego oferowania zostaly przyznane przez pozwana, przez co nie wymagaly dowodzenia,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 479'* § 1 k.p.c. poprzez pominiecie twierdzen i oddalenie wnioskéw dowodowych powodki
wskazanych w piSmie z dnia 21 wrze$nia 2012 r. w tym dowodu z protokotu badan mufy (...) pozwanej, faktury
VAT nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 r., artykulu z magazynu branzowego ,,Cieplownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
nr (...) zatytutlowanego ,,Oslony Zlacza Sieciowanego Radiacyjnie ( (...)) oraz dowodu z opinii instytutu naukowo-
badawczego zgloszonego celem przeprowadzenia badan produktu pozwanej dla ustalenia jego wlasciwosci, a wiec
dowoddéw potwierdzajacych okoliczno$ci istotne dla rozstrzygniecia, w sytuacji wykazania przez powddke, ze ich
powolanie w pozwie nie bylo mozliwe, a powodka powolala je w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktorym
powolanie ich stalo sie mozliwe,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegajace na sprzecznej z do$wiadczeniem zyciowym i zasadami logiki ocenie dowodu z opinii
Instytutu (...) w W. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim uznano, ze opinia instytutu nie moze stuzy¢
rozstrzygnieciu sporu w czesci, w jakiej biegli opieraja sie na spornych tre$ciach zawartych w informacji handlowej,
materialach promocyjnych lub wynikach prywatnych badan w sytuacji dopuszczenia przez sad tych dowodoéow
(dowodoéw z dokumentow, wydrukow ze stron internetowych i katalogoéw zaoferowanych w pozwie, odpowiedzi na
pozew i replice wobec odpowiedzi na pozew na wskazane przez strony okolicznoS$ci) oraz uwzgledniajac okolicznoéé,
ze dowody te przedstawiaja informacje na temat cech technicznych produktéw pozwanej,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. oraz art. 286 i art. 290 § 1 zd. 2 k.p.c. przez oddalenie wniosku powddki z
dnia 10 czerwca 2013 r. i z dnia 28 pazdziernika 2013 r. o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego instytutu (...) w
sytuacji, gdy sporzadzona przez Instytut (...) w W. opinia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zakresie wskazanym w piémie
powodki z dnia 10 czerwca 2013 r. zawierala istotne luki, byta niekompletna (nie odpowiadala na postawione tezy
dowodowe), niejasna (nienalezycie uzasadniona, nieweryfikowalna), a w konsekwencji mogla uniemozliwi¢ sadowi
zweryfikowanie zawartego w niej rozumowania co do trafno$ci wnioskow koncowych oraz nie zostala podpisana przez
osoby upowaznione,

- art. 286 k.p.c. poprzez dokonanie przez sad ocen wymagajacych wiedzy specjalistycznej, pomimo braku tej wiedzy
i koniecznoéci positkowania sie opinia bieglego, co mialo istotny wplyw na rozstrzygniecie, a w konsekwencji
doprowadzilo do oddalenia powo6dztwa,

-art. 232 zd. 2 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzedu dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego celem dokonania
badania probek muf pozwanej w sytuacji, gdy w sprawie zachodzila koniecznosé¢ uzyskania wiadomosci specjalnych,
a przeprowadzenie przez sad z urzedu tego dowodu niezbedne bylo dla miarodajnej oceny wytoczonego powddztwa i
stanowilo jedyny sposdb przeciwdzialania niebezpieczenstwu oczywiScie nieprawidtowego rozstrzygniecia sprawy,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 zd. 11 art. 309 k.p.c. poprzez dowolne uznanie, ze dowodem naruszenia praw z patentu
na wynalazek moze by¢ wylacznie produkt i dokumentacja okre§lajaca technologie jego wytwarzania,



- art. 479* § 2 k.p.c. polegajace na przyjeciu, ze wszystkie dokonywane zmiany zadania mialy charakter jakosciowy,
wykraczajacy poza dopuszczalne granice precyzowania powodztwa, w sytuacji, gdy powddka jedynie sprecyzowala
(blizej okreslila) zadanie,

- art. 321 kp.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c. polegajace na uznaniu, ze powddka w sposdb niedostateczny
sformutowata zgdanie pozwu przez ogélne okreSlenie produktu stanowigcego przedmiot naruszenia jako (...), a
w konsekwencji, ze ewentualny wyrok uwzgledniajacy powbddztwo nie nadawalby sie do egzekucji, podczas, gdy
zadanie wyraznie dotyczylo zakazania ,wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktow
bedacych przedmiotem powyzszego wynalazku”, ktory zostal opisany i zdefiniowany w tym przez wskazanie zastrzezen
patentowych, ktére w opinii powddki zostaly naruszone dzialaniem pozwanej oraz polegajace na uznaniu, ze sad nie
jest wladny samodzielnie formulowaé sentencji wyroku, zas ewentualna ingerencja sadu w tre$¢ powodztwa, z uwagi
na niewyrazne sformulowanie zadania wykraczalaby poza dopuszczalne granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c.,
podczas, gdy sad nie jest $cisle zwigzany wskazanym przez powoda zadaniem i powinien dazy¢ do okreSlenia woli
powoda siegajac do podstawy faktycznej i prawnej powddztwa, ktére rowniez wyznaczajg granice rozpoznania sprawy
uwzgledniajac specyfike spraw z zakresu wlasno$ci przemysltowej,

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak dokonania wykladni zastrzezen patentowych, ktére wyznaczaja zakres ochrony
patentu w oparciu o tre$¢ opisu patentowego, w tym brak dokonania wykladni spornego miedzy stronami pojecia
Lhieusieciowany” zawartego w treSci pierwszego zastrzezenia, w sytuacjo, gdy dla ustalenia przedmiotowego zakresu
patentu uprawnionego jako podstawy jego roszczen, sad orzekajacy dokonaé musi wykladni dokumentu patentowego,

- art. 63 ust. 2 ustawy prawo wlasnosci przemystowej poprzez jego niezastosowanie i nie dokonanie analizy i wykladni
zastrzezen patentowych wyznaczajacych zakres ochrony patentowej w oparciu o tre$¢ opisu patentowego w tym
brak dokonania spornego miedzy stronami pojecia ,niesieciowany” zawartego w treéci pierwszego zastrzezenia, w
sytuacji, gdy dla ustalenia przedmiotowego zakresu patentu uprawnionego jako podstawy jego roszczen sad musi
dokonaé¢ wykladni dokumentu patentowego, za$ dokonanie takiej wykladni umozliwiloby jednoznaczne ustalenie
zakresu ochrony patentowej przystugujace powodce,

- sprzeczno$¢ istotnych ustalen sadu z trescig zebranego w sprawie materialu dowodowego polegajaca na przyjeciu,
ze material, w tym przede wszystkim oferta pozwanej k. 41, 42, wydruk ze strony internetowe;j k. 43, raport SPEC k.
44-45, deklaracja zgodnosci k. 46, pisma k. 47-54, 235-245, 272-293 oraz o$wiadczenie Zarzadu pozwanej z dnia 8
czerwcea 2011T. przedstawiaja wylacznie nastepujaca ceche techniczng produktéw pozwanej: ,,mufy te posiadajg obszar
niesieciowany w miejscu otworéw do piankowania, co pozwala na stosowanie standardowych korkéw zgrzewanych,
podczas gdy dokumenty te zawierajg dodatkowe informacje na temat cech technicznych produktéw (...) pozwanej,
ze produkty pozwanej nie naruszaja prawa powodki z patentu na wynalazek oraz, ze powddka nie wyjasnita w sposéb
precyzyjny i poglebiony, na czym polega naruszenie patentu, ze do okreélenia zakresu ochrony patentu jak i oceny jego
naruszenia przydatna bylaby opinia bieglych w sytuacji dysponowania opinig Instytutu (...) z dnia 26 kwietnia 2013 r.,

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak ustalenia faktow, ktére sad uznal za udowodnione, dowoddéw, na ktérych sie
opart i przyczyn, dla ktérych dowodom przedlozonym przez powodke wraz z pozwem odméwil wiarogodnosci i
mocy dowodowej oraz niewskazanie oceny materialtu dowodowego zgromadzonego w sprawie , co w konsekwencji
uniemozliwia wyczerpujace sformulowanie zarzutow i kontrole orzeczenia,

- art. 109 § 2 k.p.c. wzw. z § 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat
za czynnoSci rzecznikdéw patentowych poprzez przyznanie pelnomocnikowi pozwanej wynagrodzenia w maksymalnej
wysokosci, w sytuacji, gdy w sprawie zachodzil brak przestanek do zasadzenia wynagrodzenia wyzszego od stawek
minimalnych, bowiem nie wystapily zadne okolicznosci ekstraordynaryjne, a skala aktywno$ci rzecznika patentowego
pozwanej pozostawala na przecietnym poziomie w tego rodzaju sprawach,

- art. 98 § 3 oraz 99 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w
sprawie oplat za czynno$ci rzecznikow patentowych oraz § 11 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z



dnia 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie poprzez ustalenie stawki minimalnej w wysokoSci
840 zl zamiast 700 zl w sytuacji przyjecia, ze zasadzajac zwrot kosztow postepowania sad uwzglednia wynagrodzenie
pelnomocnika wykonujacego zawod rzecznika patentowego.

Powddka wniosla rowniez na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie niepodlegajacych zaskarzeniu w drodze zazalenia
a majacych wplyw na rozstrzygniecie sprawy postanowienia Sadu Okregowego z dnia 2 grudnia 2013 r. o oddaleniu
wnioskow dowodowych zawartych w pismach procesowych pelnomocnika powo6dki w tym wniosku o dopuszczenie
dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego celem przeprowadzenia badan produktu pozwanej dla ustalenia jego
wlasciwosci, wniosku zawartego w piSmie procesowym z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz z dnia 28 paZzdziernika 2013
r. o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego Instytutu (...) — przeprowadzenie dowodow zgloszonych przez sadem I
instancji w tym dowodu z opinii bieglego sadowego rzecznika patentowego zgodnie z punktem II.2 zagdan pozwu na
okolicznos$ci tam wskazane oraz dowodéw zgloszonych pismem z dnia 21 wrze$nia 2012 r. w tym z opinii instytutu
naukowo-badawczego celem przeprowadzenia badan produktu pozwanej dla ustalenia jego wlasciwosci, jak réwniez
dowodu zgloszonego w piSmie procesowym z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz z dnia 28 pazdziernika 2013 r. tj. dowodu
z opinii kolejnego Instytutu (...).

W konkluzji apelacji powddka wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci tj. co do punktéw 1, 2, 3i 5 i
przekazanie w tym zakresie sprawy Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmiane wyroku
w zaskarzonej czeSci i uwzglednienie powodztwa w caloSci z zasadzeniem od pozwanej na rzecz powddki kosztow
postepowania przed sadem pierwszej instancji oraz kosztow postepowania apelacyjnego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja powédki pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych i jako taka podlega
oddaleniu.

Powddka wniosla o nakazanie pozwanej zaniechania naruszen patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego powodce
przez Urzad Patentowy RP poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu
produktéw bedacych przedmiotem powyzszego wynalazku oznaczanych przez pozwana jako (...), a znajdujacych sie
we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez pozwana, jak rowniez importowania
dla tych celébw wymienionych produktéw bedacych przedmiotem powyzszego wynalazku.

Pismem z dnia 13 lipca 2011 r. powbddka stwierdzila, ze precyzuje zadanie pozwu zawarte w punkcie 1.1, ktére po
modyfikacji brzmi: ,Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen z patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na rzecz
powoda przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem (...) na ;podstawie decyzji z dnia 15 lutego
2010 r. poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw
bedacych przedmiotem wynalazku pt. (...) objetego patentem nr (...) oznaczonych przez pozwanego jako (...), w celu
zgrzewania korkdw, a znajdujacych sie we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez obowigzanego”.

Z kolei pismem z dnia 21 wrze$nia 2012 r. powddka ,,z ostroznoéci procesowej” sprecyzowala powyzsze zadanie w
nastepujacy sposob: ,Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen z patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na
rzecz powoda przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem (...) na podstawie decyzji z dnia 15 lutego
2010 r. poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw
bedacych przedmiotem wynalazku pt. (...) objetego patentem nr (...), tj. wszystkich sieciowanych radiacyjnie
muf termokurczliwych, posiadajacych obszar nieusieciowany wokot otworéw do piankowania w celu zgrzewania
korkéw, znajdujacych sie we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez pozwanego,
oznaczanych przez pozwanego w szczeg6lnosci w nastepujacy sposob: (...) lub (...). Powddka w piSmie procesowym
z dnia 14 stycznia 2013 r. stwierdzila, ze przedmiotem postepowania w niniejszej sprawie sa bez wzgledu na sposéb
ich oznaczenia oraz sposob opisywania produkty, ktére posiadaja cechy techniczne okre§lone w zastrzezeniach
patentowych zawartych w opisie wynalazku pt (...)objetego patentem nr (...). Zdanie powodki zatem bez znaczenia
jest to, ze powodka pierwotnie nie wskazala, ze chodzi o mufe (...). Powddka jeszcze na rozprawie w dniu 2 grudnia



2013 r. zmienila zadanie pozwu zawarte w punkcie I.1w ten sposob, Ze ma w nim zosta¢ pominiete sformulowanie
»a znajdujacych sie we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej prowadzonych przez
pozwanego”. Na tej samej rozprawie powoédka ponownie zmienila zadanie zawarte w punkecie 1.1, ktéremu nadala
tres¢: ,wytwarzania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw bedacych przedmiotem powyzszego
wynalazku, oznaczonych przez pozwanego jako (...) w postaci odcinka ksztaltki rurowej z polietylenu sieciowanego
radiacyjnie, przy czym mufa zawiera co najmniej jeden otwér zadawania $§rodka spieniajacego dla celow izolacji
cieplnej, charakteryzujaca sie tym, ze powierzchnia ksztaltki rurowej wokoél otworu zadawania Srodka spieniajgcego
jest niesieciowana”.

Powyzsze wskazuje, ze dokonywane przez powodke zmiany zadania pozwu mialy charakter zmian jako$ciowych majac
przede wszystkim na wzgledzie charakter przedmiotowej sprawy. Opis wynalazku i zastrzezenia patentowe wyznaczaja
plaszczyzne dokonywania poréwnan produktu objetego patentem i produktu naruszajacego uprawnienia wynikajace
z patentu oraz oceny, czy do owego naruszenia istotnie doszlo. Zatem powo6dka winna dokladnie sprecyzowaé zadania
pozwu przede wszystkim co do produktu, ktory jej zdaniem narusza jej prawa z patentu na wynalazek. W przeciwnym
razie racje ma Sad Okregowy, ze ewentualne uwzglednienie powddztwa o treSci jak w pozwie, nie nadawatoby sie do
wykonania.

Ponadto podkresli¢ nalezy, ze jakkolwiek ustawa z dnia 16 wrzeénia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania

cywilnego i niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 233/2011, poz. 1381) uchylony zostal przepis art. 479* k.p.c., to
jednak z mocy art. 9 tej ustawy jej przepisy stosuje sie do postepowan wszczetych po dniu jej wejécia w zycie,
zatem w przedmiotowej sprawie nie bylo mozliwe wystapienie przez powddke z nowym roszczeniem zamiast lub
obok dotychczasowego, poniewaz nie zaszla zmiana okoliczno$ci. Wskaza¢ nalezy, ze powddka od poczatku, wobec
prowadzenia wcze$niej korespondencji z pozwana dotyczacej wzywania do dobrowolnego zaniechania przez pozwana
naruszen przystugujacych powddce praw z patentu, miala wiedze odnosnie produktu, ktdry jej zdaniem te prawa
naruszal, zatem nie stalo nic na przeszkodzie prawidlowemu sformutowaniu zadan pozwu.

Z powyzszych wzgledow za niezasadny nalezy uznaé¢ zarzut sformulowany w punkcie 13 oraz 14 apelacji.
Dokonywanych przez powddke zmian nie mozna uzna¢ li tylko za doprecyzowanie powddztwa, nie prowadzace do jego
jako$ciowej zmiany. Natomiast ewentualne uwzglednienie zadania w tre$ci wynikajacej z pozwu z doprecyzowaniem
przez Sad, jakich muf termokurczliwych zakaz dotyczy spowodowaloby orzeczenie przez Sad ponad zadanie.
Stanowisko powodki, jakoby sad orzekajacy nie jest Sci$le zwiazany wskazanym przez powoda zadaniem i powinien
dazy¢ do okreslenia woli powoda siegajac do podstawy faktycznej i prawnej powodztwa, ktére wyznaczaja granice
rozpoznania sprawy, nie moze zyska¢ akceptacji. Po pierwsze prezentowany przez powodke powyzszy poglad Swiadczy
zdaje sie o tym, ze powodka dostrzega mankamenty sformulowania zadania pozwu, a ponadto uzasadnienie pozwu ma
stanowi¢ umotywowanie takiego wlasnie zadania strony powodowej, nie stuzy natomiast temu, by sad orzekajacy w
uzasadnieniu tym wyszukiwal elementy konieczne dla sformulowania tresci wyroku. Poglad ten jest niezrozumialy o
tyle, ze pow6dka bedaca profesjonalistka korzystala w procesie z pomocy zawodowych pelnomocnikéw — adwokatow,
rzecznikow patentowych.

Nie mozna zgodzié sie z zarzutem naruszenia przez Sad Okregowy art. 233 § 1 k.p.c. polegajagcym na sprzecznej
z do$wiadczeniem zyciowym i zasadami logiki oceng karty katalogowej. Sad Apelacyjny zgadza sie z konstatacja
sadu pierwszej instancji, ze dla stwierdzenia, czy pozwana naruszyla prawa powodki wynikajgce z patentu jedynym
miarodajnym dowodem jest sam produkt i jego ocena w kontekScie zastrzezen patentowych, dlatego tez nie jest
trafne stanowisko powodki, ze dla takiej oceny wystarczajace jest przedstawienie jedynie katalogu produktu z danymi
technicznymi, ktore ponadto nie musza literalnie odpowiadaé tresci zastrzezen i opisu patentowego. Ubocznie jedynie
nalezy wskazaé, ze strony na rozprawie w dniu 17 pazdziernika 2013 r. zgodnie o§wiadczyly, ze powinien by¢ badany
produkt pozwanej w pordwnaniu z zastrzezeniami zawartymi w opisie patentowym, zatem obie mialy §wiadomoéc
donioslosci tego dowodu dla rozstrzygniecia sprawy. W tych okolicznoSciach niezrozumialy jest zarzut powodki
okre§lony w punkcie 12 apelacji. Oczywiscie kodeks postepowania cywilnego nie zawiera zamknietego katalogu
dowodow, jakie strona moze w procesie wnioskowaé, jednakze dowod musi miec istotne znaczenie dla rozstrzygniecia



majgc na uwadze materie sprawy. Zatem dowodem na naruszenie przez pozwang praw przystugujacych powodce z
patentu nie moga by¢ katalogi oraz zeznania zawnioskowanego przez powodke §wiadka. Zgodzic¢ sie nalezy wobec tego
ze stanowiskiem, ze zeznania §wiadka N. nie mialy znaczenia dla oceny roszczenia powodki.

Powdbdka wnoszac pozew w przedmiotowej sprawie powolala sie na opis produktu objetego patentem i tres$é zastrzezen
patentowych przeciwstawiajgc im niejako tre$é katalogu emitowanego przez pozwang dotyczacego produktu, ktory
zdaniem powddki narusza jej prawa wynikajace z patentu. Zatem powddka, co zreszta zostalo przez nia potwierdzone
zarzutem apelacyjnym (zarzut nr 12) oferujac sadowi orzekajacemu taki material dowodowy przekonana byla o
dowody te sa wystarczajace do rozstrzygniecia sporu w zakresie naruszen prawa z patentu na wynalazek. Pow6dka co
prawda wniosla w pozwie o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego na okoliczno$¢ naruszania przez pozwana praw
powddki wynikajacych z patentu, jednakze zaproponowany przez pozwang material nie byl wystarczajgcy do wydania
takiej opinii. Opinia Instytutu naukowo-badawczego (k.963-971) potwierdza stanowisko sadu pierwszej instancji, ze
do odpowiedzi na zasadnicze pytanie dotyczace wkroczenia w zakres wylacznosci wynikajacej z udzielonego patentu
mozna udzieli¢ jedynie na podstawie badania produktu. Stad tez nie mozna uzna¢ za zasadny zarzut naruszenia przez
Sad Okregowy przepisu art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 §2 k.p.c. zawarty w punkcie 2. apelacji, jak roéwniez zarzut
sprzecznej z doSwiadczeniem zyciowym i zasadami logiki ocenie dowodu z opinii Instytutu (...) wW. zdnia 26 kwietnia
2013 r. w zakresie, w jakim uznano, ze opinia ta nie moze shuzy¢ rozstrzygnieciu sporu w czeSci, w jakiej biegli opieraja
sie na spornych tre$ciach zawartych w informacji handlowej, materialach promocyjnych lub wynikach prywatnych
badan (zarzut nr 8). Nalezy bowiem zwroci¢ uwage, ze juz na wstepie opinii wskazano, ze z uwagi na to, ze opiniujacy
nie dysponowal materialem do badan (produkt) mozna bylo przywola jedynie dane dostepne w dokumentach
procesowych, z ktérych ponadto wynika, ze wyniki badan dotyczace stopnia usieciowania obszaru wokot otworow do
zadawania §rodka spieniajacego sa sprzeczne. Dodatkowo wskazaé nalezy na konkluzje opinii stanowiaca odpowiedz
na pytanie, czy opis mufy (...) pozwanej przedstawiony w dokumencie karta katalogowa — ,mufa sieciowana (...)
odpowiada zastrzezeniu patentowemu numer (...). Opiniujacy stwierdzil bowiem, ze przedstawiony material daje
podstawe do przyjecia, ze opis mufy (...) odpowiada jedynie zaleznemu zastrzezeniu patentowemu (...), gdyz posiada
dwa otwory do zadawania Srodka spieniajacego i odpowiada to oczywistemu stanowi techniki.

Sad Apelacyjny aprobuje poglad sadu pierwszej instancji, ze aby dokona¢ ustalen, czy produkt pozwanej narusza
prawa powddki wynikajace z patentu na wynalazek, konieczne jest badanie samego produktu pod katem zastrzezen
patentowych. Zatem dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii instytutu naukowo-badawczego jest niezasadne o
tyle, ze opiniujacy nie dysponowaliby materialem do badan tj. produktem, a tylko opisem danych technicznych
niewystarczajacym do udzielenia odpowiedzi na istotne w sprawie, w kontekscie roszczenia pozwu, pytanie. Nalezy
zauwazy¢, ze powodka zglaszajac na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. zastrzezenie do protokolu w trybie art. 162
k.p.c. jednocze$nie podniosla, ze skladala wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego, jednak nie zlozyla prébek,
poniewaz strona nie dostarczyla tych dowodéw pelnomocnikowi. Artykul 6 k.c. stanowi, ze ciezar udowodnienia
faktéw spoczywa na stronie, ktoéra z faktow tych wywodzi skutki prawne, zatem to na powdodce spoczywal ciezar
wskazania takich dowodow, ktérych przeprowadzenie potwierdzaloby zasadno$é zadania objetego pozwem. Powodka
bowiem nie mogla oczekiwaé, ze to pozwana, ktéra konsekwentnie przeczyla zarzutom powodki co do wkraczania
przez pozwana w zakres ochrony wynikajacy z udzielonego powodce patentu, dostarcza¢ bedzie ewentualnie dowodow
w sprawie, w tym réwniez probek koniecznych do badania. Zgodnie z art. 232 zd. 1 k.p.c. strony dostarczaja dowodow.
Uprawnienie sadu wynikajgce ze zdania drugiego powyzszego artykulu przeprowadzenia dowodu z urzedu, ktore to
rozwigzanie wedlug orzecznictwa bylo uzasadnione postulatem dazenia do wykrycia przez sad prawdy materialnej
(obiektywnej) w postepowaniu cywilnym, ma obecnie charakter wyjatkowy. Respektujac kontradyktoryjny charakter
postepowania cywilnego i wynikajace z tego konsekwencje procesowe, podkresla sie w doktrynie i praktyce, ze
sad powinien korzysta¢ z przewidzianego w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienia powSciagliwie i z umiarem,
pamietajac, ze taka inicjatywa nalezy przede wszystkim do samych stron i Ze caly rozpoznawany spor jest ich sprawa,
a nie sadu (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 listopada 1997 r., III CKN 244/97, OSNC 1998, nr 3, poz. 52;
uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 maja 1998 r., I CKN 701/97, LEX nr 78418; uzasadnienie uchwaly sktadu siedmiu
sedziow SN z dnia 19 maja 2000 r., III CZP 4/00, OSNC 2000, nr 11, poz. 195; uzasadnienie wyroku SN z dnia 25
lipca 2000 r., III CKN 1034/00, LEX nr 51873; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00,



OSP 2001, z. 7-8, poz. 116). Czynienie zatem sadowi pierwszej instancji zarzutu naruszenia art. 232 zd. 2 k.p.c. nie
moze znalez¢ aprobaty.

Z tych wzgledéw nie sg zasadne zarzuty naruszenia prawa procesowego zawarte w punktach 9 i 10 apelacji.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego zarzut okreSlony w punkcie 5 apelacji nie jest zasadny. Pozwana bowiem nie
kwestionowala tego, ze przedmiotem prowadzonej przez nig dzialalnosSci gospodarczej sa mufy (...), zatem nie bylo
potrzeby zobowigzywania jej do przedstawienia dowod6w na okoliczno$¢ sprzedazy przez nia przedmiotowych muf.
Spér miedzy stronami ogniskowal sie wokét kwestii czy produkt pozwanej narusza zastrzezenia patentowe okreslone
dla produktu powddki, na ktoéry uzyskala ochrone.

Podobnie zarzut okre§lony w punkcie 6 apelacji nie jest trafny, pozwana bowiem nie przyznala, ze mufa (...) narusza
prawa z patentu dla produktu powddki, a jedynie to, ze mufa (...) znajduje sie w jej ofercie handlowe;.

Zgodnie z przepisem art. 479'* § 1 k.p.c. w brzmieniu obowigzujacym przez dniem 3 maja 2012 r., a wiec majacym
zastosowanie w niniejszej sprawie w pozwie powod jest obowigzany podaé wszystkie twierdzenia oraz dowody na
ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w
pozwie nie byto mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla p6Zniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na
ich poparcie powinny by¢ powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktérym powolanie ich stalo sie mozliwe
lub wynikla potrzeba ich powolania. Powddka pismem z dnia 21 wrze$nia 2012 r. dokonala zmiany powodztwa
obejmujac zadaniem rowniez ostony (...). Zdaniem Sadu Apelacyjnego nie ulega watpliwoSci, ze zmiana ta stanowita

zmiane jakoéciowa, ktéra z uwagi na brzmienie art. 479% k.p.c. nie byla mozliwa w przedmiotowym postepowaniu.
Objecie zadaniem pozwu innego produktu jest jako$ciowa zmiana powddztwa, w tym wypadku dokonana po uplywie
roku od dnia wniesienia pozwu. Juz choéby z tego wzgledu nie mozna przyjac za zasadne twierdzenia powodki zawarte
w zarzucie 7. apelacji powodki. Pozwana w odpowiedzi na pismo powodki z dnia 21 wrze$nia 2012 r. przyznala, ze od
czerwca 2012 r. produktem, ktory znajduje sie w jej ofercie jest rowniez ostona (...), ktéra jednak jest innym od muf
(...) produktem i wystepuje obok muf. Skoro zatem strona powodowa dokonala nieuprawnionej zmiany powbdztwa
rozszerzajac zakres zgdanej ochrony rowniez na oslony (...), ktére jak twierdzi sg mufami (...), ktore na uzytek tego
postepowania pozwana opatrzyla inng nazwg handlowa, to nie mozna uzna¢ za zasadne wyjasnienia powodki, ze
dowody te zgloszone zostaly przez nia w czasie wlaéciwym tj. woéwczas, kiedy stalo sie to mozliwe.

Sad Okregowy nie dopuscit sie rowniez naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. polegajacego na braku dokonania wykladni
zastrzezen patentowych wyznaczajgcych zakres ochrony patentu. Zauwazy¢ bowiem nalezy, ze ocena okreSlenia
yhiesieciowany” w kontekscie tego, co jest przedmiotem niniejszego postepowania moglo by¢ dokonane jedynie
poprzez badanie samego produktu oferowanego przez pozwana oraz spelniania przez produkt w tym zakresie
przestanek naruszenia praw z patentu. Dokonanie wykladni jedynie przez sad orzekajacy nie moglo doprowadzi¢ do
rozstrzygniecia istniejacego pomiedzy stronami sporu, do czego konieczna byla wiedza specjalistyczna.

Nie jest rowniez zasadny zarzut naruszenia przez Sad Okregowy art. 328 § 2 k.p.c. Po pierwsze naruszenie tego
przepisu nie spelnia przestanki istotnosci dla rozstrzygniecia, uzasadnienie bowiem sporzadzane jest juz po wydaniu
orzeczenia i obejmuje jedynie motywy, jakimi kierowal sie sad wydajac zaskarzone orzeczenie. Ponadto jedynie
wowczas, gdy uzasadnienie wyroku zawiera braki tego rodzaju, Ze uniemozliwiaja instancyjna kontrole orzeczenia
mozna mowi¢ ewentualnie o skutecznie podniesionym zarzucie naruszenia tego przepisu. Nalezy ponadto wskazaé, ze
w systemie apelacji pelnej sad drugiej instancji rozpoznaje sprawe na nowo, a jedyne ograniczenie stanowi okre$lony
w apelacji zakres zaskarzenia. W niniejszej sprawie, zdaniem Sadu Apelacyjnego nie jest powyzszy zarzut zasadny.

Wyzej wskazane argumenty daja sadowi drugiej instancji podstawe do stwierdzenia, ze Sad Okregowy nie dopuscil
sie dokonania sprzecznych z treécig zebranych w sprawie dowodo6w, ustalen faktycznych.

Konsekwencja powyzszego jest rowniez niezasadno$¢ zarzutu naruszenia prawa materialnego okre$lony w zarzucie
16 apelacji. Jakkolwiek zgloszenie zarzutu naruszenia prawa materialnego w procesie cywilnym nie podlega zadnym



ograniczeniom czasowym, tym niemniej podstawe jego oceny stanowi okreslony zespdt okolicznoéci faktycznych,
ktdre niewatpliwie podlegaja ocenie - z punktu widzenia dopuszczalnoSci ich zgloszenia - i to zaré6wno na plaszezyznie
przepisu art. 381 k.p.c., jak i norm (obowigzujgcych do dnia 2 maja 2012 r.) urzeczywistniajacych system prekluzji

materialu procesowego w sprawach gospodarczych - art. 479" § 1 k.p.c. i 479" § 2 k.p.c. (por. takze art. 479" § 2,
479'% § 3) (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 wrze$nia 2014 r., sygn. akt IT CSK 709/13, LEX nr 1540629).

Jakkolwiek zarzut zawarty w punkcie pierwszym apelacji, nierozpoznania przez sad pierwszej instancji istoty
sprawy, jest zarzutem najdalej idacym, bowiem uzasadniajacym ewentualne uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci
i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sadowi pierwszej instancji, to jednak w ocenie
Sadu Apelacyjnego by dokonaé jego oceny konieczne bylo ustosunkowanie sie w pierwszym rzedzie do innych
podniesionych w apelacji zarzutéw naruszenia prawa procesowego. Majac na uwadze wcze$niej wskazane argumenty
uznac nalezy, ze zarzut ten nie jest zasadny.

Przez pojecie "nierozpoznania istoty sprawy"’ w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. nalezy zatem rozumiec
nierozstrzygniecie o zadaniu stron, czyli niezalatwienie przedmiotu sporu, calkowite zaniechanie wyjaénienie istoty
lub tresci spornego stosunku prawnego. Wykladnia jezykowa, systemowa i funkcjonalna tego zwrotu pozwala na
przyjecie, ze wszelkie inne wady rozstrzygniecia, dotyczace naruszen prawa materialnego, czy tez procesowego
(poza niewazno$cia postepowania i nieprzeprowadzeniem postepowania dowodowego w catoSci), nie uzasadniaja
uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Tego rodzaju braki w postepowaniu dowodowym i
uchybienia prawu materialnemu popelnione w procesie subsumpcji powinny by¢ w systemie apelacji pelnej zalatwiane

bezposrednio’ w postepowaniu apelacyjnym (zob. np. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN
486/00, OSP 2003, Nr 3, poz. 36, z dnia 23 wrzesnia 1998 r., II CKN 895/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 22, z dnia 23
wrze$nia 1998 r., II CKN 897/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 22, z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, OSP 2003,
Nr 3, poz. 36 i z dnia 17 listopada 2004 r., IV CK 229/04, niepubl. oraz postanowienie Sadu Najwyzszego z 19
grudnia 2012 ., IT CZ 141/12, niepubl.). Takze w pi$émiennictwie przyjmuje sie, iz do nierozpoznania istoty sprawy nie
dochodzi w razie nieuwzglednienia pow6dztwa z przyczyn merytorycznych, spowodowanych przyjeciem, chociazby
na skutek blednej oceny sadu, ze nie zostaly spelnione przestanki zawarte w normie materialnoprawnej warunkujace
udzielenie ochrony prawnej (vide postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 11 wrze$nia 2014 r., sygn. akt III CZ 35/14).
W sprawie niniejszej Sad Okregowy rozpoznat istote sprawy dysponujac okre§lonym materiatem dowodowym, ktory
w realiach tej sprawy okazal sie niewystarczajacy do uwzglednienia powodztwa, co nie jest jednak jednoznaczne z
nierozpoznaniem istoty sprawy.

Sad Apelacyjny uznal rowniez, ze wniosek powddki zgloszony w trybie art. 380 k.p.c. nie jest zasadny. Sad pierwszej
instancji bowiem shusznie uznal, ze wnioski dowodowe zgloszone w toku procesu przez powodke byly wnioskami
sprekludowanymi, a skoro tak, sad drugiej instancji rowniez nie moze wzigé takich dowodéw pod uwage przy ustalaniu
stanu faktycznego i oceny tego stanu w kontekscie zgloszonego roszczenia. Konsekwencja tego jest rowniez uznanie,
ze dowody zawnioskowane przez powodke w postepowaniu apelacyjnym sa sp6Znione.

Sad Apelacyjny nie znalazl podstaw do uznania za zasadne zarzutoéw naruszenia przez Sad Okregowy przepiséw
procesowych dotyczacych kosztow postepowania. Sad zasgdzajac zwrot kosztéw od strony przegrywajacej dokonuje
oceny istnienia przestanek uzasadniajacych przyznanie wynagrodzenia w kwocie wyzszej od stawek minimalnych.
Goérna granica wynagrodzenia pelnomocnika jest sze$ciokrotno$¢ stawki minimalnej, natomiast ocena, czy istnieje
uzasadniona podstawa do przyznania wynagrodzenia w kwocie wyzszej od stawki minimalnej nalezy do sadu
orzekajacego. Zdaniem Sadu Apelacyjnego zarzut sformulowany przez powddke stanowi jedynie polemike z trafna
oceng stopnia skomplikowania sprawy, nakladem pracy pelnomocnika pozwanej oraz wkladem pelmomocnika
pozwanej w rozstrzygniecie sporu. Wbrew natomiast zarzutowi powodki Sad Okregowy wzial pod uwage
wynagrodzenie pelnomocnika pozwanej stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28
wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie (...), w takim bowiem charakterze pelnomocnik wystepowat
w przedmiotowej sprawie, jakkolwiek wykonuje rowniez zawod rzecznika patentowego.



Majqgc powyzsze na uwadze, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekl jak w sentencji
wyroku. O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. stosownie do
Jjego wyniku.



