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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 pazdziernika 2013 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Mirostawa Wysocka (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Antoni Gorski
SSN Agnieszka Piotrowska

Protokolant Katarzyna Jéskowiak

w sprawie z powodztwa A. P. INC. z siedzibg w Tokio (Japonia)
przeciwko Zaktadom Farmaceutycznym P. Spotce Akcyjnej

w S.

0 zakazanie naruszania praw z patentu,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 23 pazdziernika 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sadu Apelacyjnego w [...]

z dnia 26 czerwca 2012 .,

l. oddala skarge kasacyjna;
ll. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 700
(siedemset) zt z tytulu zwrotu kosztéw postepowania

kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. Sad Apelacyjny oddalit apelacje
Zaktadow Farmaceutycznych ,P.” Spoétki Akcyjnej od wyroku Sgdu Okregowego w
G., ktorym, czesciowo uwzgledniajgc powddztwo A. P.INC z siedzibg w Tokio,
nakazano pozwanemu zaniechanie naruszania praw powoda z patentu PL [...], w
tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substanciji
farmaceutycznych chronionych tym patentem, bez zgody uprawnionego,
w szczegolnosci nakazujgc pozwanemu usuniecie z listy oferowanych aktywnych
substancji farmaceutycznych, znajdujgcej sie na jego stronie internetowej [...]
substancji o nazwie [...], a nadto nakazano pozwanemu podanie do publicznej
wiadomosci, w blizej okreslonej co do formy i sposobu publikacji, informacji o
wydanym wyroku na wymienionej stronie internetowej oraz w czasopismie SCRIP,

wydawanym przez spotke . plc w Londynie.

Sad ustalit, ze powdd jest uprawniony w Polsce z patentu nr [...] na
wynalazek - nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawierajgca te
zwigzki, w tym [...]; patent ten wygasa w dniu 27 grudnia 2015r., z tym ze
powodowi udzielono takze dodatkowego prawa ochronnego na [...], ktére zacznie

obowigzywac przez 5 lat po wygasnieciu patentu [...].

Pozwany, bez zgody powoda, wyprodukowat w swoim zaktadzie w Polsce
[...] i sprzedat go trzem firmom: R. ze Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej i H. z

Niemiec.

We wrzesniu 2010 r. pozwany zamiescit w czasopismie farmaceutycznym
SCRIP reklame, z ktérej wynikato, ze oferuje szeroki zakres aktywnych sktadnikow
lekébw dostepnych na rynku, w tym srodek o nazwie [...], oraz zacheca do
nawigzania kontaktu na najblizszych targach branzy farmaceutycznej. Czasopismo
SCRIP jest pismem specjalistycznym o zasiegu miedzynarodowym, docierajgcym
do licznych odbiorcow w branzy farmaceutycznej, w tym pracownikow wysokiego
szczebla w spotkach farmaceutycznych i biotechnologicznych, przeznaczonym

takze na rynek europejski, i dostepnym w Polsce.

Na stronach internetowych pozwanego, prowadzonych w jezyku polskim
I w jezyku angielskim, znajduje sie ,lista oferowanych substanc;ji”, na ktérej figuruje



takze [...]. Na stronie w jezyku polskim znajduje sie rowniez zaproszenie klientéw
zainteresowanych zakupem substancji do odwiedzenia serwisu na stronie

prowadzonej w jezyku angielskim.

Sad Apelacyjny nie podzielit poglagdu pozwanego, ze wymienione dziatania
nie stanowity bezprawnego naruszenia patentu, gdyz miescity sie w granicach
dozwolonego przez art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo
wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 Nr 49, poz. 508 ze zm., dalej:
p.w.p.) korzystania z wynalazku. Sgd podkreslit, ze przepis ten, o charakterze
wyjatkowym, bo wprowadzajgcym ograniczenie zasady wylgcznosci praw
przystugujgcych uprawnionemu z patentu, nie moze by¢ wyktadany rozszerzajgco
oraz stwierdzit, ze pozwany naruszyt patent przez zarobkowe skorzystanie
zwynalazku w trzech formach objetych przez art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p.
uprawnieniem zakazowym, a wiec przez wytworzenie, oferowanie i wprowadzenie

do obrotu.

O naruszeniu prawa wytgcznego powoda przesgdza wytworzenie
chronionego produktu w innym celu, niz uzyskanie rejestracji bgdz zezwolenia na
dopuszczenie do obrotu leku generycznego, gdyz pozwany nie zamierzat o takg
rejestracje lub zezwolenie sie ubiegaé, a jego celem byta jedynie sprzedaz
produktu osobom trzecim i uzyskanie z tego korzysci majatkowej. W ocenie Sadu,
cel okreslony w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. dotyczy dziatan osoby korzystajgcej
z wynalazku. Korzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badan,
umozliwiajgcych jednostce prowadzgcej te badania wprowadzenie leku po
wygasnieciu ochrony patentowej, dopuszczalne na podstawie tego przepisu,
ma inny charakter, niz czerpanie zysku bezpos$rednio z wynalazku przez
nieuprawnionego jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Ponadto,
wyjatek dotyczy tylko czynnosci niezbednych do rejestracji dokonywanej w kraju,
w ktorym patent zostat udzielony, ze wzgledu na terytorialny zakres ochrony,

wynikajacy z art. 63 p.w.p.

Fakt, ze pozwany sprzedat substancje podmiotom zagranicznym, a wiec

dokonat jej eksportu, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ze wprowadzenie do obrotu



nastgpito w Polsce, gdzie doszto do zawarcia umowy. Ponadto, zdaniem Sadu,

sprzedaz do Niemiec jako ,sprzedaz wewnatrzwspoélnotowa”, nie byta eksportem.

Informacje zawarte na stronie internetowej w jezyku polskim oraz
w miedzynarodowym pismie, dostepnym w Polsce, zwazywszy na uzywane
okreslenia oraz zachete do nawigzania kontaktéw w zwigzku z oferowanymi
specyfikami, miescity sie w pojeciu ,oferowania”, szerzej rozumianym na tle art. 66

ust. 1 pkt 1 p.w.p., niz oferta w ujeciu kodeksu cywilnego.

W konsekwencji Sgd ocenit, ze pozwany naruszyt monopol uprawnionego,
korzystajgc z jego wynalazku w zakresie objetym uprawnieniem zakazowym
przewidzianym w art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p., przy czym korzystanie to nie
odpowiadato przestance ograniczenia wytgcznosci, okreslonej w art. 69 ust. 1 pkt 4
p.w.p.

Pozwany opart skarge kasacyjng na obu podstawach przewidzianych w art.
398° § 1 k.p.c. Zarzucit: 1. bledng wykfadnie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art.
34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej polegajgcg na przyjeciu,
ze okreslony w nim wyjagtek umozliwia wytworzenie substancji farmaceutycznej
tylko podmiotowi, ktéry bedzie z niej korzystat dla wykonania czynnosSci
przewidzianych w przepisie, natomiast nie obejmuje wytwarzania, oferowania
i sprzedazy substancji czynnej innemu podmiotowi, ktory bedzie z niej korzystat
w celu okreslonym w przepisie ; 2. btedne zastosowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 w zw.
zart. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. polegajace na przyjeciu, ze zbycie
przez pozwanego [...] podmiotom zagranicznym nie miescito sie w zakresie tego
przepisu i stanowito naruszenie patentu; 3. btedne zastosowanie art. 63 ust. 1 w
zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz art. 287 ust. 1i 2 p.w.p. ,do zachowania polegajgcego
na publikacji w zagranicznym czasopismie i informacji internetowej nienakierowanej
na zaden rynek, ktore nie stanowity korzystania w Polsce z wynalazku chronionego
udzielonym w Polsce patentem”; 4. btedng wyktadnie art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p.
polegajgca na przyjeciu, ze pojecie ,wprowadzenia do obrotu” obejmuje takze
eksport oraz na wadliwie przyjetych kryteriach kwalifikacji okreslonych dziatan jako
eksportu, a takze na btednym zakwalifikowania wpiséw na stronie internetowej jako

mieszczacych sie w pojeciu ,oferowania” oraz nadto wadliwe zastosowanie art. 70



§ 2 k.c. przez btedne przyjecie siedziby pozwanego jako miejsca zawarcia umow

sprzedazy.

Ponadto skarzgcy zarzucit moggce mie¢ wptyw na wynik postepowania naruszenie
art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przestuchanie swiadkéw na okolicznosc
oferowania i sprzedazy substanciji [...] wytgcznie dla dokonania czynnosci objetych

dopuszczalnym wyjatkiem.

W oparciu o te podstawy skarzgcy wniost o uchylenie wyrokéw Sgdow obu
instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Okregowemu i
,hiezaleznie od tego”, w wypadku uznania podstawy naruszenia przepisow
postepowania za nieuzasadniong, o uchylenie wyroku Sadu Apelacyjnego i

oddalenie powddztwa.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Na mocy art. 63 p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo
wylgcznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wytgczno$¢ korzystania z wynalazku jest
zrodtem uprawnien zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest okreslony
w art. 66 ust. 1 p.w.p. Wszystkie czynnosci wymienione w tym przepisie, a wiec
wytwarzanie, uzywanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla
tych celow produktu bedgcego przedmiotem wynalazku, stanowig akty korzystania
z wynalazku i sg objete monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie,
uprawniony z patentu moze skutecznie zakazaé osobom trzecim Kkorzystania
z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia
patentu wystarczajgce jest ustalenie, ze osoba nieuprawniona zrealizowata
w sposéb zarobkowy lub zawodowy ktérgs z wymienionych postaci korzystania

z wynalazku.

Poza innymi ograniczeniami (czasowe, terytorialne), ustawa przewiduje
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z patentu polegajgce na tym, ze wkroczenie
w monopol patentowy i korzystanie w okreslonych warunkach z wynalazku bez
zgody uprawnionego nie zostanie uznane za naruszenie patentu. Z mocy ustawy,

w ktorej artykule 69 ust. 1 okreslono zakres dozwolonych czynnos$ci, doznaje wiec



ograniczenia zasada ustanawiajgca wylgcznos¢ korzystania z opatentowanego

wynalazku, a uprawniony z patentu zostaje pozbawiony uprawnieh zakazowych.

Spor pomiedzy stronami ogniskowat sie wokot tego, czy okreslone dziatania
pozwanego miescity sie w granicach czynnosci dozwolonych na podstawie art. 69
ust. 1 pkt 4 p.w.p. (tzw. wyjatku Bolara). Stosownie do tego przepisu, nie narusza
sie patentu przez korzystanie z wynalazku w niezbednym zakresie, dla wykonania
czynnos$ci, jakie na podstawie przepisdbw prawa sg wymagane dla uzyskania
rejestracji bgdz zezwolenia, stanowigcych warunek dopuszczenia do obrotu
niektérych wytwordw ze wzgledu na ich przeznaczenie, w szczegdlnosci produktéw

leczniczych.

TresC i znaczenie tego przepisu nalezy odczytywaC¢ w kontekscie prawa

unijnego.

Chroniona patentem wytgczno$¢ uprawnionego, majgca oparcie w art. 28
TRIPS (Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci
intelektualnej, sporzgdzonego w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r., Dz. U.
21996 r. Nr 32, poz. 143), moze doznaC ograniczehh na warunkach okreslonych
wijego artykule 30, zawierajgcym o0godlng klauzule ustalajgcg granice
dopuszczalnych wyjgtkow od ochrony patentowej. Zgodnie z tym postanowieniem,
dozwolone jest dokonanie ograniczonych wytgczen w zakresie prawa
bezwzglednego przyznanego patentem pod warunkiem, ze takie wyilgczenia nie
sg bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie naruszajg
bezzasadnie prawnie uzasadnionych interesdw wtasciciela patentu oraz biorg pod

uwage prawnie uzasadnione interesy oséb trzecich.

Ograniczenie monopolu patentowego dopuszczono takze w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., 2004/27/UE (Dz. U. U.E.
L 136/34), zmieniajgcej dyrektywe 2001/83/UE w sprawie wspoélnotowego kodeksu
odnoszgcego sie do produktow leczniczych stosowanych u ludzi, ktéra obecnie
zezwala (art. 10 ust. 6) na podejmowanie badan i prob niezbednych do uzyskania

pozwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.

W wymienionych postanowieniach granice dopuszczalnych wyjgtkéw zostaty

nakreslone wasko, z wyraznym akcentowaniem zasady réwnowagi, nakazujgce;j



wazenie praw i intereséw. Dazgc do utrzymania tej rownowagi nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze juz samo wprowadzenie ograniczenia prawa wytgcznego stanowi

uprzywilejowanie podmiotow trzecich kosztem uprawnionego z patentu.

Przy istniejgcych pomiedzy prawem krajowym i wspdlnotowym réznicach
W ujeciu tego ograniczenia tozsame pozostajg przyczyny i cele tych regulacji, jak
réwniez ich charakter jako wyjgtku w sferze wytgcznosci uprawnionego z patentu.
Wbrew odmiennemu poglgdowi skarzgcego, trafne jest stanowisko Sadu
Apelacyjnego, ze uznanie okreslonych dziatah za nienaruszajgce prawa pomimo
wkroczenia w obszar prawa wytgcznego, stanowi wyjatek od zasady monopolu
patentowego, podlegajgcy wyktadni Scistej. Dlatego przy odczytywaniu tresci
i znaczenia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.,, w tym zawartego w nim
zastrzezenia, ze chodzi o korzystanie z wynalazku ,w niezbednym zakresie”, nalezy
pamietaé, ze wszystko, na co w drodze wyjatku zezwolono, stanowi wkroczenie
w sfere bezwzglednego prawa uprawnionego z patentu. To wyjgtkowe ograniczenie,
ustanowione ze wzgledu na usprawiedliwiony interes oséb trzecich, nie powinno

ponad miare narusza¢ prawnie uzasadnionych intereséw uprawnionego.

Ustalenie zakresu wyjatku powinno nastgpic¢ scisle z uwzglednieniem celu,
jakiemu ma stuzyé jego wprowadzenie. Wczesniej obowigzujgce ograniczenie
patentu, dopuszczajgce stosowanie wynalazku dla celéow badawczych
i doswiadczalnych (obecnie art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) nie miato zastosowania, jak
zgodnie przyjmowano, do badan prowadzonych w celach komercyjnych.
Nie rozwigzywato ono wiec problemu zwigzanego z wprowadzaniem na rynek tzw.
lekéw generycznych, czyli odpowiednikow referencyjnego (oryginalnego) produktu
leczniczego (art. 2 ust. 35 lit. b i art. 15 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.-
Prawo farmaceutyczne, jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Zasadniczg
cechg leku generycznego jest taki sam skitad jakosciowy i ilosciowy substanciji
czynnych, jak referencyjnego produktu leczniczego, jezeli jego rownowaznosc
biologiczna wobec produktu oryginalnego zostata potwierdzona odpowiednimi
badaniami. Dopuszczenie leku do obrotu jest poddane szczegdlnym rygorom
prawnym i dtugotrwatym, wieloetapowym procedurom. Wykluczenie mozliwosci
prowadzenia badan koniecznych do zgromadzenia dokumentacji niezbednej do

uzyskania zezwolenia na ich wprowadzenie (po wygasnieciu patentu) na rynek



wydtuza faktyczne dziatanie monopolu patentowego. Dzieki omawianemu
ograniczeniu (,wyjatkowi Bolara”) dopuszczono, jeszcze w czasie obowigzywania
patentu, eksperymenty konieczne dla wykazania biorownowaznosci produktéw
w celu uzyskania zezwolenia i w efekcie producenci lekdw generycznych mogag
je udostepni¢ w stosunkowo krétkim czasie po wygasnieciu patentu na lek

oryginalny.

Watpliwosci, znajdujgce odzwierciedlenie w sporze pomiedzy stronami
niniejszego procesu, dotyczg zakresu ograniczenia zarowno przedmiotowego (jakie

czynnosci sg dozwolone), jak i podmiotowego (komu na nie zezwolono).

Uwzgledniajgc przyczyne oraz cel przepisu nalezy postrzega¢ w nim rodzaj
przywileju przyznanego producentom lekow generycznych, ktérzy dzieki temu majg
mozliwos¢ szybszego ich udostepnienia nabywcom. To producent leku
generycznego, chociaz jego dziatanie ma charakter komercyjny, realizuje cel
polegajagcy na wytworzeniu i udostepnieniu leku odpowiadajgcego lekowi
oryginalnemu, to on w tym celu prowadzi badania i testy, i to jemu przepis ma
utatwi¢ szybsze sprostanie procedurom rejestracyjnym dzieki wytgczeniu
bezprawnosci korzystania z cudzego wynalazku. Innymi stowy, to producentowi
leku generycznego przyznano mozliwos¢ skorzystania w rozsgdny sposéb
z cudzego wynalazku, po to, by mogt by¢ zrealizowany cel tego wyjatku,
usprawiedliwiajgcy uszczuplenie praw z patentu. W takim tez tylko wypadku mozna
mieC gwarancje, ze dziatania podmiotu trzeciego bedg scisle zwigzane z realizacjg
celu przepisu, podczas gdy kontrola dalszych podmiotow (nabywcéw) pod kgtem
dozwolonego korzystania z substancji czynnych leku chronionego patentem nie
miataby charakteru realnego, lecz iluzoryczny. Z tych przyczyn nalezy stwierdzic,
ze uprawniony moze zosta¢ pozbawiony uprawnien zakazowych wynikajgcych z art.
66 ust. 1 p.w.p. tylko w na rzecz tego, kto wykonuje czynnosci wymagane na
podstawie przepisbw prawa dla uzyskania rejestracji badz zezwolenia,

stanowigcych warunek dopuszczenia leku generycznego do obrotu.

Przywilejem tym nie jest objete korzystanie z wynalazku przez podmiot, ktory
nie planuje zlozenia wniosku o rejestracje leku generycznego i nie prowadzi

koniecznych po temu badan, a jedynie wytwarza produkt wedtug cudzego



wynalazku po to, by go nastepnie oferowaé i sprzedaé. Nie jest to dziatanie
w zakresie niezbednym dla wykonania czynnosci wymaganych dla uzyskania
zezwolenia lub rejestracji, warunkujgcych dopuszczenie leku do obrotu producenta
leku generycznego i nie ma podstaw, by wtasciciela patentu pozbawia¢ uprawnien
zakazowych w stosunku do takiego podmiotu. Istota wyjgtku przewidzianego w art.
69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. polega na tym, ze pozwala on producentowi leku
generycznego na prowadzenie testow bioekwiwalentnosci jeszcze w czasie trwania
ochrony patentowej. Zniesienie przeszkdod do prowadzenia badan i testéw
koniecznych do przygotowania dokumentacji wymaganej w procedurze
rejestracyjnej oznacza, ze dozwolone sg dziatania odnoszgce sie do patentu
podczas prowadzenia tych badan, a takich dokonuje jedynie (przyszty) producent
leku generycznego. Z tych wzgledoéw, wbrew odmiennemu przekonaniu skarzgcego,
trafne jest stanowisko, ze wyjatek przewidziany w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. dziata
jedynie na korzys$¢ przedsiebiorcy przygotowujgcego sie do uzyskania zezwolenia

na wprowadzenie leku generycznego.

Pozwany korzystat z wynalazku powoda wytwarzajgc substancje chroniong
patentem bez zgody uprawnionego. Nie zamierzat ubiegac sie o dopuszczenie do
obrotu leku generycznego, opartego na aktywnym czynniku leku referencyjnego
i nie podejmowat czynnosci wymaganych dla uzyskania takiego zezwolenia,
a jedynym celem wytwarzania przezenh substancji czynnej byta jej sprzedaz osobom
trzecim, a wiec bezposrednie czerpanie dochodu z zarobkowej eksploatacji
cudzego wynalazku w czasie trwania ochrony patentowej. Takie dziatanie, ktore -
jak wyjasniono - nie jest objete wyjagtkiem Bolara, stanowito naruszenie prawa

wytgcznego powoda.

Nieuzasadnione jest twierdzenie pozwanego, ze dokonana przez Sad
Apelacyjny wyktadnia art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wigze sie tez z btedng wyktadnig art.
34 (obecnie) Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (wersje skonsolidowane Dz. Urz. UE C 326/01 z dnia 26 pazdziernika
2012 r., dalej ,TFUE”), stanowigcego, ze ograniczenia ilosciowe w przywozie oraz
wszelkie srodki o skutku réwnowaznym sg pomiedzy panstwami czionkowskimi
zakazane, i proklamujgcego tym samym zasade swobody przeptywu towarow.

To postanowienie traktatowe stuzy eliminowaniu nieuzasadnionych przeszkéd
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w handlu pomiedzy panstwami cztonkowskimi oraz uniknieciu podziatdw rynkow
krajowych i dotyczy przede wszystkim srodkow protekcjonistycznych Iub
dyskryminujgcych. Jednoczesnie Traktat w art. 36, czyli w normie wytgczajgce;j
skutki zakazu przewidzianego w art. 34, pozwala na wprowadzenie ograniczen
importowych, eksportowych i tranzytowych uzasadnionych potrzebg ochrony innych
waznych praw, do ktérych zaliczono prawo wtasnosci przemystowej, respektujgc
w ten sposéb krajowe prawa witasnosci przemystowej. Odstepstwa od zasady
swobody przeptywu towaréw uwaza sie co prawda za usprawiedliwione jedynie
ochrong uprawnien nalezgcych do istoty prawa wtasnosci przemystowej, lecz nie
ma podstaw do sytuowania uprawnienia do wylgcznego uzywania wynalazku
i sprzeciwiania sie naruszeniom sfery wylgcznosci poza istotg tego prawa. Scista
wyktadnia wyjgtkowego ograniczenia tych uprawnien, ktére w polskim porzgdku
prawnym jest zawarte w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie moze by¢ uznana za wyraz
btednego zrozumienia znaczenia normy art. 34 TWUE i nie prowadzi do arbitralnej
dyskryminacji ani ukrytych ograniczen w handlu pomiedzy panstwami

cztonkowskimi.

Zakres wyjatku przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wywotuje
kontrowersje takze w aspekcie przedmiotowym, czyli tego, jakie czynnosci
objete sg tym szczegdlnym zezwoleniem. Stanowigce tre$¢ patentu
korzystanie z wynalazku (art. 63 p.w.p.), z uwzglednieniem katalogu zachowan
uzasadniajgcych roszczenia zakazowe (art. 66 ust. 1 p.w.p.), jest okresleniem
zbiorczym obejmujgcym réznorodne dziatania faktyczne i prawne, umozliwiajgce
czerpanie korzysci z wynalazku. Uzycie w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. pojecia
.Korzystania z wynalazku” nie oznacza, ze obejmuje on wszystkie jego postaci,
gdyz chodzi tylko o korzystanie w celu okreslonym w przepisie (wykonanie
okreslonych czynnosci, wymaganych dla uzyskania zezwolenia, stanowigcych
warunek dopuszczenia produktu do obrotu), i to nie w petnym, lecz tylko
w niezbednym zakresie. Na tym tle sporne pozostaje miedzy innymi to, czy wyjatek
obejmuje takze wytworzenie substancji aktywnej lub wytworzenie prébki leku.
Ten aspekt sporu nie odgrywa jednak istotnej roli w niniejszej sprawie, gdyz nawet

przy dopuszczeniu szerszego zakresu przedmiotowego omawianego zezwolenia,
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nie dziataloby ono na rzecz pozwanego, niebedgcego producentem leku

generycznego i niepodejmujgcego w tym kierunku zadnych dziatan.

W zwigzku ze stwierdzeniem naruszenia prawa powoda przez
wyprodukowanie chronionej jego patentem substancji, ktore
samodzielnie uprawniato go do skorzystania wobec pozwanego z uprawnien
zakazowych przewidzianych w art. 66 ust. 1 p.w.p., na dalszym planie plasowat sie
spér o to, czy pozwany dopuscit sie naruszenia praw powoda takze w innych
formach, oferowania i wprowadzenia do obrotu. Skarzacy, koncentrujgc sie
na kwestionowaniu zasady swej odpowiedzialnosci, nie rozwingt zarzutéw

dotyczacych rodzaju uwzglednionych roszczen.

Korzystanie z cudzego wynalazku przez jego oferowanie jest objete
uprawnieniem zakazowym uprawnionego z patentu, przewidzianym w art. 66 ust. 1
p.w.p. Chociaz nie budzi kontrowersji stwierdzenie, ze pojecie ,oferowania” nie jest
tozsame z czynnos$cig skfadania oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, to i tak
pozwany kwestionowat zakwalifikowanie jego okreslonych dziatan jako ,oferowania”,
o ktorym mowa w art. 66 ust. 1 p.w.p., zarzucajgc Sgdowi zbyt szerokg wyktadnie

tego pojecia. Zarzutu tego nie mozna podzieli€.

Przez ,oferowanie” w ujeciu Prawa wiasnosci przemystowej rozumie sie
wszystkie czynno$ci zmierzajgce do zachecenia osob trzecich do nabycia produktu
bedgcego przedmiotem opatentowanego wynalazku. Pojecie to obejmuje zatem
réznorodne dziatania marketingowe, w szczegdlnosci reklamowe i promocyjne,
w tym prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogtoszen i informacji 0 mozliwosci
nabycia w katalogach, cennikach i innych materiatach, a takze w czasopismach i na
stronach internetowych danego podmiotu. Krgg oséb, do ktoérych sg kierowane
takie dziatania moze mieC charakter otwarty lub ograniczony. Ustalone w ramach
podstawy faktycznej zachowania pozwanego mieszczg sie w tak rozumianym
pojeciu oferowania i oceny tej nie zmienia fakt, ze [...] nie byt jedyng i oddzielnie
wymieniang substancjg; pozwany zresztg nie wyjasnit, jaki inny cel, niz zachecenie
do nabycia od niego miedzy innymi tego produktu miaty zamieszczone w fachowym
czasopismie i w Internecie informacje, obejmujace ,liste oferowanych substancji”.

Stwierdzenie przez Sad Apelacyjny, ze pozwany naruszyt prawo wytgczne powoda
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przez oferowanie produktu chronionego patentem, nie stanowi, wbrew zarzutowi
skarzgcego, naruszenia zasady terytorialnego  ograniczenia  patentu,
proklamowanej w art. 63 p.w.p. Jak ustalono, informacje i odestania byly
zamieszczone na stronie internetowej powoda w jezyku polskim, czasopismo
SCRIP ma zasieg miedzynarodowy i jest dostepne w Polsce, a krgg odbiorcow obu
tych mediow jest nieograniczony. Twierdzgc, o ze naruszeniu przez oferowanie
mozna mowic¢ tylko w wypadku ,nakierowania na rynek, na ktérym obowigzuje
ochrona patentowa”, skarzacy nie wyjasnit, na jakiej podstawie nalezatoby ustalac,
ze informacje te byly ,nakierowane”, z uwzglednieniem takiego ograniczenia, tylko
na innych, konkretnych odbiorcéw. Oceniajgc powigzania zasobow internetowych i
czasopisma, w ktorych doszto do czynnosci oferowania, z rynkiem polskim nalezy
tez mie¢ na wzgledzie, ze odbiorcg informacji nie jest jakikolwiek przecietny
uzytkownik, lecz znawca, fachowiec w tej wysoce specjalistycznej dziedzinie,
majgcy w niej rozeznanie, z reguty sledzgcy, a nawet poszukujgcy wiadomosci i

nowych informaciji.

Z tych wzgledow ustalone dziatania pozwanego, stanowity naruszenie prawa

Z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p.).

Wprowadzenie do obrotu wyrobu objetego opatentowanym wynalazkiem,
ktérego postacig niewatpliwie jest sprzedaz, nalezy do uprawnien sktadajgcych
sie na zastrzezong prawem wytgcznos¢ uprawnionego. Wedtug pozwanego,
sprzedanie przezeh substancji chronionej patentem powoda podmiotom
zagranicznym nie stanowito naruszenia patentu ze wzgledu na wytlgczenie
wynikajgce z zasady terytorialnosci ochrony patentowej. Chociaz trzeba przyznac
racje skarzgcemu, ze nie przekonujg argumenty Sadu dotyczgce miejsca zawarcia
umowy oraz ,wewnatrzwspolnotowego” charakteru sprzedazy, to nie oznacza to,
ze dziatanie pozwanego, oceniane catosciowo, plasowato sie poza granicami
ochrony patentowej. Sprzedaz chronionego produktu pozostawata w tym wypadku
W nierozerwalnym zwigzku z jego niedozwolonym — naruszajgcym prawo powoda —
wytworzeniem. Wywiezienie produktu za granice byto poprzedzone czynnosciami
na rynku krajowym, jego wytworzeniem, oferowaniem, a nastepnie umownym
zbyciem, co nie pozwala zaprzeczyC zwigzkowi tych czynnosci z terytorium

krajowym. Proponowany przez pozwanego sposéb rozumienia art. 63 w zw. z art.
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66 ust. 1 p.w.p. prowadzitby do wytgczenia prawa bezwzglednego przyznanego

patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu.

Z tych wszystkich wzgledow Sad Najwyzszy uznat podstawe naruszenia

prawa materialnego za nieusprawiedliwiong.

Chybiony takze jest zarzut naruszenia przepisu postepowania - art. 227
k.p.c., zarowno ze wzgledu na wadliwe jego ujecie, gdyz nie zostat on powigzany
z naruszeniem przepisow O postepowaniu apelacyjnym, jak i z tej przyczyny,
ze w kontekscie przyjetej wykfadni art. 69 ust. 1 pkt 4 k.p.c. fakty majgce byc¢

przedmiotem dowodu nie miaty dla rozstrzygniecia sprawy istothego znaczenia.

Uzasadniato to oddalenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398 k.p.c.



