Sygn. akt V ACa 38/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2007 1.

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Zofia Kolaczyk (spr.)
Sedziowie : SA Urszula Bozalkinska
SA Anna Tabak
Protokolant : Mirostaw Kruk

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2007 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) w B. w Belgii

przeciwko (...) Spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w K.
o zaplate

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku cze$ciowego Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2005 r., sygn. akt XIII GC 848/03

I. uchyla zaskarzony wyrok w czeéci nakazujacej zniszczenie leku (...) (pkt 2) i w tym zakresie postepowania umarza;

II. zmienia zaskarzony wyrok w cze$ci dotyczacej roszczenia o zaniechanie wprowadzania do obrotu leku (...) (pkt 1)

w ten sposodb, ze w zakresie tym powddztwo oddala.

Sygn. akt V ACa 38/07

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrokiem czesciowymSaqd Okregowy w K. nakazal pozwanej (...) Spdlce z ograniczong

odpowiedzialno$cig w K.:

1. zaniechanie wprowadzania do obrotu leku pod nazwa (...), zawierajacego substancje czynng (...),

2. zniszczenie leku (...), znajdujacego sie w jej posiadaniu,



3. opublikowanie w terminie 14 dni w czasopiSmie ,(...)” obwieszczenia o nastepujacej tresci:  (...) Spdlka z
ograniczona odpowiedzialnoScia w K. o$wiadcza, ze dopuscila sie naruszenia prawa wylacznego wytwarzania i
sprzedazy przystugujacego firmie (...)w B. w Belgii na lek (...) zawierajacy substancje czynna (...).”

Rozstrzygniecie zostalo oparte na nastepujacych ustaleniach i wnioskach:

Powddka (...) w B. w Belgii uzyskala patent europejski nr (...). Patent dotyczyl substancji czynnej (...) (pochodne
1,2 — benzisoxazol-3-yl i 1,2-benzisothiazol-3-yl). Zgloszenie do publikacji nastapilo 1.10.1986 r. Patent zostal
opublikowany dnia 12.08.1992 .

(W uzasadnieniu wyroku Sadu Okregowego wpisano na skutek oczywistej omylki pisarskiej rok 2002 — poré6wnaj
karte 74).

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wystawil w dniu 22 pazdziernika 1998 r. dokument ochrony przejSciowej,
w ktorym stwierdzono, ze powddce przystuguje prawo wylacznego wytwarzania i sprzedazy zwigzku chemicznego (...)
na okres ochrony przejéciowej od dnia 6 czerwca 1993 r. Opatentowany zwigzek chemiczny postuzyt do produkeji
leku o nazwie (...). Powodka nie wykazala w toku procesu, aby podjela w Polsce produkcje tego leku w wymiarze
zaspokajajacym potrzeby rynku krajowego.

Chorwacka Spotka (...) w Z. rozpoczela produkcje wlasnego leku (...), zawierajacego substancje czynna (...). Minister
Zdrowia wydal cztery Swiadectwa Rejestracji na ten lek o numerach: (...), (...), (...)i (...) z terminem waznosci do
26.09.2007 1. Lek zostal wpisany do Rejestru Srodkéw Farmaceutycznych i Materialtéow Medycznych. W decyzjach z
6 sierpnia 2003 r. Minister Zdrowia dopuscit lek do obrotu, wskazujac jako wytworce chorwackie przedsiebiorstwo,
a jako miejsce wytwarzania Z.. Gléwny Inspektor Farmaceutyczny decyzja z dnia 25.08.2003 r. wstrzymat obrét tym
lekiem na terenie calego kraju, nastepnie w dniu 10 wrze$nia 2003 r. uchylil swoja decyzje.

Pozwana prowadzi sprzedaz hurtowa leku (...), produkowanego i konfekcjonowanego w Chorwacji przez (...)
w Z. (okolicznoé¢ przyznana).

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczoéci i ustawy o Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 1993 r. nr 4, poz. 14, zwanej dalej ,ustawa nowelizujaca)”, ktory wszedt
w zycie 15 stycznia 1993 r., powddka uzyskala prawo wylacznego wytwarzania i sprzedazy zwigzku chemicznego (...)
na okres przej$ciowy.

Pozwana wprowadzila bez zgody powodki lek, zawierajacy ten zwiazek chemiczny, do obrotu na obszarze Polski,
powolujac sie na przepis art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej. Zgodnie z regulacja w nim zawartg sprzedaz takich samych
produktéw przez osoby trzecie nie stanowi naruszenia prawa wylacznego przed podjeciem przez uprawnionego
produkcji w wymiarze zaspokajajacym potrzeby polskiego rynku. Poniewaz powodka nie rozpoczela produkeji leku w
Polsce, pozwana uwaza, ze sprzedaz hurtowa leku (...) prowadzi zgodnie z prawem polskim.

Sad Okregowy przyjal, ze art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej pozostaje w sprzecznoéci z art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS, stanowiacego zalacznik do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu
(WTO), ratyfikowanego przez Rzeczpospolita Polske w dniu 31 lipca 1995 r. (Dz. 84)., poz. 995 r. ¢ Handlu (WTO)
1993 r. eku w Polsce, pozwana zgodnie z prawem wprowadzila swoj lek zawierajacy risepridonU. z 1995 r. nr 98,
poz. 484). W art. IT ust. 2 umowy miedzynarodowej ustanawiajacej WTO postanowiono, ze porozumienia i zalgczniki
stanowig integralna cze$¢ umowy. Zgodnie za$ z art. 91 ust. 2 Konstytucji, umowa miedzynarodowa ratyfikowana
za uprzednia zgoda wyrazong w ustawie, ma pierwszenstwo przed ustawa, jezeli ustawy tej nie da sie pogodzic¢
z umowa. W art. 27 ust. 1 TRIPS zakazano dyskryminacji polegajacej na ograniczeniu mozliwoSci korzystania z
patentu ze wzgledu na miejsce produkeji wynalazku. Zatem ustawowe kryterium miejsca produkeji nie moglo stanowié
podstawy do ograniczenia praw wynikajacych z patentu lub prawa ochronnego, zarejestrowanego w panstwie — stronie
porozumienia TRIPS. Tres¢ art. 27 TRIPS wskazywala na to, ze przepis ten dotyczy réwniez zwigzku chemicznego



(...). Ponadto w art. 1 TRIPS zobowiazano strony tej umowy do zapewnienia poziomu ochrony nie nizszego niz
wynikajacego z porozumienia.

W toku procesu Rzeczpospolita Polska stala sie czlonkiem Unii Europejskiej. W zwigzku z tym Sad Okregowy rozwazyt
zgodnos¢ art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej z art. 28 TWE. Zdaniem Sadu, uzaleznienie pelnej ochrony wynikajacej
z prawa wylacznego, wprowadzone przez polska ustawe, jest Srodkiem podobnym do ograniczen ilociowych w
rozumieniu art. 28 TWE. Ma bowiem bezpos$redni wplyw na ograniczenie swobody przeplywu towaréw.

Uznajac, ze art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej nie stanowi podstawy do ograniczenia uprawnien powodki, wynikajacych
z prawa miedzynarodowego i wspolnotowego, Sad Okregowy uwzglednil powbdztwo na podstawie art. 286 i 287 ust.
112 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnos$ci przemystowej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nt 119, poz. 1117 ze zm.)
w zwigzku z art. 317 § 1 k.p.c.

Pozwana w apelacji wniosla o zmiane wyroku czeSciowego przez oddalenie powddztwa ewentualnie o uchylenie
zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania. Rozstrzygnieciu
zarzucila:

« naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewyjaénienie podstawy prawnej
wyroku,

« naruszenie art. 27 ust. 1 TRIPS przez przyjecie, ze odnosi sie on do prawa
przejéciowego przystugujacego powodce, chociaz prawo powddki nie
dotyczylo wynalazku, a przedmiot ochrony nie spelnial przestanki nowosci,

« naruszenie art. 5A ust. 2 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o
ochronie wlasnoéci przemystowej (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
zakazujacego naduzywania patentu, ktory to przepis wylacza stosowanie
art. 27 TRIPS,

« naruszenie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej przez odmowe jego
zastosowania, a w szczeg6lnoSci przez przyjecie, ze jest on srodkiem
podobnym do ograniczen ilo§ciowych w rozumieniu art. 28 TWE i przez
uznanie, ze dopuszczalnym byloby uznanie za nieobowiazujacy jedynie
jednego przepisu art. 4 (ust. 6), przy jednoczesnym pozostawieniem w mocy
pozostalych przepisow tego artykultu,

+ naruszenie art. 28 TWE w zwiazku z art. 2 Aktu dotyczacego warunkow
przystapienia Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej przez
zastosowanie art. 28 TWE i niezastosowanie art. 2 Aktu,

+ naruszenie art. 286 i 2877 Prawa wlasno$ci przemyslowej przez ich zastosowanie



Wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. Sad Apelacyjny w Katowicach zmienil wyrok Sagdu Okregowego odnoénie
zobowigzania pozwanej do ogloszenia oSwiadczenia w zakresie jego tresci, a w pozostalej czesci apelacje oddalil. Sad
Apelacyjny z odwolaniem sie do wykladni systemowej i historycznej podkreslil, ze na gruncie regulacji art. 4 ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy nowelizujacej ustawe o wynalazczoSci prawo wylaczne przejéciowej ochrony ulegalo ograniczeniu w
wypadku nie podjecia przez uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajajacym potrzeby rynku polskiego.
Prawo to jest patentem w rozumieniu art. 27 ust. 1 TRIPS, ktory to przepis ma pierwszenstwo przed regulacja art. 4
ust. 6 ustawy nowelizujace;.

Wyrokiem z dnia 19 pazdziernika 2006 r. wydanym w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej strony pozwanej, Sad
Najwyzszy uchylil wyrok Sadu Apelacyjnego w calosci oraz wyrok Sadu Okregowego w Katowicach w czeSci dotyczacej
nakazania publikacji i tym zakresie umorzy! postepowanie, a w pozostalej cze$ci objetej wyrokiem Sadu Apelacyjnego
sprawe przekazal temu Sadowi do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy oceniajac zgodno$é art. 4 ustawy nowelizujacej z przepisami porozumienia TRIPS stwierdzil,
ze wynikajace z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizujacej prawo wylaczne nie jest patentem, stanowi szczegdlna,
wyjatkows instytucje aczkolwiek zblizong do patentu, to odbiegajaca od ugruntowanych zasad prawa patentowego.
Wprowadzajac ja ustawodawca polski mial prawo opatrzy¢ ja dodatkowymi warunkami i uzalezni¢ uzyskanie prawa
wylacznego od wytwarzania produktu w Polsce. Tego prawa wylacznego nie dotyczy art. 277 ust. 1 TRIPS, stad nie moze
by¢ podzielony poglad o uchyleniu zastosowania

w sprawie regulacji art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej przez przepis art. 27 ust. 1 porozumienia TRIPS.

Odnoé$nie za$ zgodnoSci regulacji art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujacej z art. 28 TWE Sad Najwyzszy stwierdzil, ze kwestia
ta moze mie¢ znaczenie, ale tylko odno$nie roszczen dotyczacych okresu po 1 maja 2004 r.

W toku ponownego rozpoznania sprawy Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:

Pierwotny zakres rozpoznania Sadu Apelacyjnego wyznaczony granicami zaskarzonego orzeczenia Sadu Okregowego
i apelacji ulegl ograniczeniu, a to wobec umorzenia postepowania przez Sad Najwyzszy co do roszczenia o nakazanie
opublikowania o$wiadczenia wyrokiem z 19 pazdziernika 2006 r. Do oceny pozostaly dwa roszczenia, o to o nakazanie
pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu leku (...) oraz zniszczenia tego leku znajdujacego sie w jej posiadaniu.

Na rozprawie apelacyjnej w dniu 8 lutego 2007 r. strona powodowa przedstawila swoje stanowisko procesowe w ten
sposob, ze : 1) cofnela powddztwo w zakresie roszczenia o zniszczenie leku (...) ze zrzeczeniem sie tego roszczenia; 2)
dokonala zmiany przedmiotowej pow6dztwa w zakresie roszczenia o zaniechanie w ten sposob, ze czesciowo je cofnela,
wnoszac o ustalenie, ze przystugiwalo jej prawo do zakazania stronie pozwanej wprowadzania do obrotu leku (...) w
okresie od 1 maja 2004 r. do 13 marca 2006 r., a w przypadku nieuznania przez Sad dopuszczalno$ci ograniczenia
powdbdztwa w taki sposob 3) wniosla o umorzenie postepowania w zakresie roszczenia o zaniechanie na postawie art.
355 § 11 2 k.p.c. z uwagi na to, ze wydanie wyroku stalo sie zbedne.

Wobec jednoznacznego, bezwarunkowego i stanowczego o$wiadczenia strony powodowej co do cofniecia powodztwa

w zakresie roszczenia o zniszczenie, gdy jednoczeénie brak bylo negatywnych przeslanek ( art. 479" § 1 k.p.c.) tej
czynno$ci procesowej, w tej czeéci zaskarzony wyrok podlegal uchyleniu, a sprawa umorzeniu na podstawie art. 386
§3wzw.zart. 355811203 §1k.p.c.

Natomiast odno$nie drugiego roszczenia stwierdzi¢ nalezy, ze oSwiadczenie o cofnieciu pozwu ze zrzeczeniem sie w
czesci roszezenia polaczone bylo z dokonanym przeksztalceniem roszczenia zakazowego (o zaniechanie)

w roszczenie ustalajace, a jego definitywno$¢ warunkowana byla przez powddke uznaniem przez Sad dopuszczalnoSci
tego rodzaju przeksztalcenia, co wynika jednoznacznie z wniosku zawartego w pkt 3 i jego uzasadnienia. Oceny
zatem wymagala w pierwszej kolejno$ci kwestia dopuszezalno$ci przedmiotowego przeksztalcenia powodztwa jako
dokonanego w postepowaniu apelacyjnym.



Rozwazajac powyzsza kwestie Sad Apelacyjny mial na uwadze, co nastepuje:

Powod okreslajac zgodnie z treScia art. 187 § 1 k.p.c. zadanie z jakim zwraca sie do sadu oraz wskazujac uzasadniajace
je okoliczno$ci faktyczne, konkretyzuje zakres prawa przedmiotowego poddanego ochronie sadowej, a takze wytycza
granice rozpoznania sprawy oraz w konsekwencji, granice orzekania. Kodeks postepowania cywilnego dopuszcza
mozliwo$¢ przedmiotowej zmiany powodztwa, ktéra moze polegaé na modyfikacji samego zadania albo jego podstawy
faktycznej, badZ obu tych elementéw. Zmiana ta dla swej skuteczno$ci musi by¢ dokonana z zachowaniem wymagan
formalnych. Problematyki tej dotyczy przepis art. 193 k.p.c., a w postepowaniu apelacyjnym art. 383 k.p.c. Zgodnie z
tym ostatnim przepisem w postepowaniu apelacyjnym nie mozna rozszerzy¢ zadania pozwu ani wystepowac z nowymi
roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okolicznoéci mozna zgdaé¢ zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci
lub innego przedmiotu, a w sprawach o §wiadczenia powtarzajgce sie mozna nadto rozszerzy¢ zadanie pozwu o
Swiadczenia za dalsze okresy. Generalnie w postepowaniu apelacyjnym istnieje zakaz rozszerzania zagdania pozwu oraz
wystepowania z nowymi roszczeniami, co jest wyrazem zasady, ze przedmiotem procesu przed sadem odwolawczym
moze by¢ w caloSci lub w czeéci jedynie to, co bylo przedmiotem procesu przed sadem pierwszej instancji albo to co
stalo sie z nim do chwili zamkniecia rozprawy w tej instancji ( por. uchwale SN z 22 czerwca 2005 r. III CZP 23/05 —
OSNC 2006 nr 4 poz. 65, wyrok SN z 19 listopada 1998 r. ITII CKN 32/98 — OSNC 1999 nr 5 poz. 96).

Dokonana przez strone powodowa modyfikacja jest niewatpliwie przedmiotowa zmiang powddztwa w postaci
wystapienia z nowym roszczeniem w miejsce poprzedniego, co jest niedopuszczalne w postepowaniu apelacyjnym na
gruncie art. 383 k.p.c. Zgloszenie zadania ustalajacego istnienie okre§lonego prawa, w miejsce zadania o zaniechanie
nie stanowi w ocenie Sadu Apelacyjnego ograniczenia pierwotnego zadania zakazujacego, a jego zmiane, objeta
zakazem z art. 383 k.p.c. Zadanie ochrony naruszonego prawa wyrazajace sie w roszczeniu o zaniechanie okreslonych
dzialan jest bowiem pod wzgledem przedmiotowym zadaniem innym anizeli zadanie ustalajace z art. 189 k.p.c., gdy te
dwa zadania naleza do odrebnych kategorii powddztw. To, Ze istnienie okre$lonego prawa jest przestanka roszczenia
o zaniechanie nie oznacza, ze zadanie ustalenia prawa jest tozsame z tym roszczeniem. Nie budzi watpliwosci, ze
roszczenie wywodzone z faktu naruszenia prawa wylacznego, z punktu widzenia prawa materialnego jest roszczeniem
innym anizeli roszczenie ustalajace. Inne sa przestanki ustawowe obu roszczen, wynikajace z odrebnych podstawach
prawnych, obydwa te roszczenia wymagaja od stron innych dowodéw oraz taktyki procesowej. Zwrdci¢ chociazby
nalezy uwage na fakt, ze w przypadku powodztwa ustalajacego istotne znaczenie ma materialnoprawna przestanka
obiektywnego interesu prawnego uzasadniajacego zadanie ustalenia prawa lub stosunku prawnego. Jest ona bowiem
warunkiem umozliwiajacym dalsze badanie w zakresie istnienia lub nieistnienia ustalonego prawa lub stosunku
prawnego gdy brak interesu prawnego skutuje oddaleniem powo6dztwa. Ten za$ nie stanowil przedmiotu rozpoznania,
badania od strony faktycznej i prawnej przez Sad I instancji. Gdy na szczeblu apelacyjnym przedmiotem rozpoznania
moze by¢ tylko to co uprzednio rozpoznal Sad pierwszej instancji dokonang przez strone powodowa zmiane
powodztwa uznaé nalezalo za nieskuteczng.

Uwagi Sadu Apelacyjnego nie mogl tez ujsé fakt, ze r6znorodnoéc potrzeb ochrony praw podmiotowych powoduje, ze
rozne sg rodzaje zadan ochrony prawnej, a w rezultacie tez i rodzaje orzeczen: ustalajace stosunek prawny lub prawo,
zasadzajacych §wiqdczenia i ksztaltujacych stosunek prawny lub prawo.

Sa one wynikiem trzech r6znych rodzajow powddztw pozostajacych w stosunku rozlacznosci.

Orzeczenie ustalajace stosunek prawny lub prawo powoduje wyjasnienie watpliwosci co do istnienia okre$lonego
stosunku prawnego lub prawa. Pelni w zwiazku z tym role potwierdzajaca i utrwalajaca stan prawny. Moze mie¢ przy
tym charakter pozytywny (ustalenie istnienia) lub negatywny (ustalenie nieistnienia) i ten jego specyficzny charakter
akcentowany jest w doktrynie ( por. System prawa prywatnego t. IL. s. 694).

W sensie procesowym nie istnieje zatem przy tym rodzaju powodztwa, jakikolwiek stosunek ilo$ciowy miedzy
zadaniem ustalenia, a zadaniem S$wiadczenia bedacym przedmiotem innego powddztwa, gdy oba zadania maja
samoistny charakter i zmierzaja do ochrony innych wartoéci. Jednoczesnie rozltaczno$é¢ rodzajow powddztw nie
dopuszcza, z punktu widzenia zasad logiki, by mozna bylo bronié tezy, ze zakres zadania ustalajacego pozostaje



w stosunku podrzedno$ci do zakresu zadania $wiadczenia, przektadajgc sie procesowo na mozliwo$¢é kreowania
dopuszczalno$ci ograniczenia powodztwa o $wiadczenie poprzez zgloszenie powodztwa o ustalenie (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 11 grudnia 1998r. II CKN 96/98, OSNC 1999 nr 5, poz. 98).

Nie moze odnie$¢ réwniez rezultatu wniosek powodki o umorzenie postepowania oparty na tezie o zbednoéci
wydania wyroku wobec wyga$niecia prawa. Umorzenie postepowania w $wietle treéci art. 355 § 1 k.p.c. do ktérego
odwoluje sie powbddka, moze nastapi¢ tylko w razie zaistnienia jednej ze wskazanych w tym przepisie przyczyn,
do ktérych nalezy zbedno$¢ wydania wyroku. Wskazaé przy tym nalezy, ze w przepisie tym chodzi o sytuacje,
w ktoérych zachodza formalne przeszkody do merytorycznego rozpoznania sprawy, przyczyny, ktére powoduja, ze
postepowanie ze wzgledéw proceduralnych toczyé sie nie moze. Do tych za$ nie nalezy upadek merytorycznych
przestanek powodztwa, ktore czynia je bezzasadnym, i skutkujg wylacznie oddalenie powodztwa gdy jednocze$nie nie
towarzyszy temu procesowe cofniecie zagdania pozwu. Z taka sytuacja mamy za$ do czynienia w stanie faktycznym
rozpoznawanej sprawy istniejacym w dacie orzekania przez Sad Apelacyjny, jako sad merytoryczny.

Po wydaniu zaskarzonego wyroku w sprawie pojawily sie nowe okoliczno$ci nie pozostajace bez wplywu na
rozstrzygniecie sprawy. Wskaza¢ bowiem nalezy, ze decyzja z dnia 2 czerwca 2006 r. Urzad Patentowy RP stwierdzil
niewazno$¢ decyzji z 16 lutego 1998 r. o udzieleniu na rzecz strony powodowej prawa wylacznego wytwarzania
i sprzedazy produktu (...), przy czym decyzja ta nie jest ostateczna, gdyz powddka zlozyla wniosek o ponowne
rozpoznanie sprawy w zakresie objetym decyzja z 2 czerwca 2006 r. Niezaleznie od tego, przyjmujac stan wynikajacy z
decyzji z 16 lutego 1998 r. stwierdzi¢ nalezy niesporny fakt , ze przyznane nig prawo wylaczne wygaslo z dniem 13 marca
2006 1., co nie pozostaje obojetne dla oceny zasadnoSci roszczenia - zwazywszy na jego charakter -, ktéra podlega
ocenie wedlug stanu faktycznego i prawnego sprawy z chwili orzekania przez sad drugiej instancji na podstawie art.
316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c. W Swietle bowiem tresSci tych przepiséw sad drugiej instancji obowiazany jest — przy
uwzglednieniu unormowan zawartych w art. 3811 382 k.p.c. bra¢ pod uwage zmiany w stanie faktycznym i prawnym
sprawy, wplywajace na tre$¢ orzeczenia ( por. postan. SN z 10 listopada 1998 r. III CKN 259/98 — OSNC 1999 nr 4
poz. 82, wyrok z 6 X 2000 r. III CKN 116/00 — nie publ.).

Wygasniecie prawa ochronnego wywiera skutki ex nune. z tym, ze w tym przypadku, zwazywszy na charakter
dochodzonego roszczenia bezposrednio rzutuje na jego zasadnos¢é.

Przyznane trescig art. 287 Prawa wlasnoS$ci przemyslowej roszczenie o zaniechanie dzialan naruszajacych prawo
wylaczne ma na celu usuniecie stanu rzeczy niezgodnego z prawem i godzacego w interes uprawnionego z prawa
wylacznego, a jego tredcia, jest moznoé¢ domagania sie, aby sprawca naruszenia zaprzestal dzialan naruszajacych
prawo wylaczne. Wyrok uwzgledniajacy powodztwo o zaniechanie wywiera skutki ex nunc, i nakazuje zaniechania
okreSlonych dzialan na przyszlo$¢. Zasadniczymi przeslankami tego roszczenia jest istnienie okreslonego prawa
wylacznego, fakt jego naruszenia, trwanie stanu naruszenia albo realna i bezposrednia grozba jego repetycji.
Przestanki te musza istnieé lacznie w chwili orzekania, a brak ktorejkolwiek z nich czyni roszczenie niezasadnym.
Roszczenie to, zwazywszy na jego charakter, moze by¢ w istocie dochodzone tylko w okresie trwania prawa wylacznego.
Nie moze by¢ zas uwzglednione w sytuacji, gdy nie doszlo do naruszenia prawa wylaczonego, albo gdy dzialania
naruszajace prawo wylaczne ustaly i nie zachodzi realne niebezpieczenstwo ich powtérzenia, albo gdy prawo wylaczne
ustalo, wygaslo.

( por. wyrok S.A. w Katowicach z dnia 4 XI 2004 r. I ACa 560/04 Wokanda 2005 nr 7-8 poz. 84..

Czasowa granice mozliwo$ci wystgpienia z roszczeniem o zaniechanie, jak i jego zasadno$ci wyznacza zatem czas
trwania prawa wylacznego. Wygasniecie prawa wylacznego wytwarzania i sprzedazy okre$lonego produktu powoduje,
ze nie mozna po tej dacie zakazaé osobie trzeciej dzialan objetych wczesniej prawem wylacznym, gdyz z data
wygasniecia prawa ustaje zwigzana z nim ochrona, w tym réwniez monopol patentowy, co oznacza, ze kazdy
zainteresowany moze korzystaé¢ z chronionego wezeéniej produktu. Skoro prawo chronione nie istnieje, nie moze
stanowi¢ przedmiotu naruszenia, a co z tym idzie brak jest podstaw do przyznania mu zadanej ochrony. Upadek
podstawowej przestanki roszczenia o zaniechanie powoduje w konsekwencji jego merytoryczna bezzasadnos$é, ktora
moze sie przekladaé¢ wylacznie na wyrok oddalajacy powodztwo.



Reasumujgc, w zakresie w jakim powodka cofnela powodztwo, zaskarzony wyrok podlegal uchyleniu a postepowanie
umorzeniu na podstawie art. 386 § 3 k.p.c., za§ w pozostalej czeéci — co do roszczenia o zaniechanie, z przyczyn
wskazanych wyzej zaskarzony wyrok podlegal zmianie w sposéb opisany w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.



