Sygn. akt I ACa 1662/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 18 lutego 2015 .

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Pawel Rygiel
Sedziowie: SSA Barbara Gorzanowska (spr.)
SSO del. Barbara Baran
Protokolant: st.sekr.sagdowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) w G., NIEMCY

przeciwko E. s.r.o. spélce z 0.0. w P., CZECHY

o zakazanie

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie

z dnia 3 wrze$nia 2014 r. sygn. akt IX GC 839/13

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 630 zl (szeséset trzydziesci
zlotych) tytidem kosztow postepowania apelacyjnego;

3. ustala oplate ostatecznq od apelacji na kwote 3 ooozl (trzy tysiagce zlotych);

4. nakazuje zwrocié stronie powodowej od Skarbu Panstwa —Sqdu Okregowego w Krakowie kwote
250 zI (dwiescie pieédziesiqt zlotych) tytulem nadplaconej oplaty.

UZASADNIENIE
wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2015 .

Strona powodowa (...) w G. (Niemcy), jako uprawniona z rejestracji patentu europejskiego nr (...), domagala sie
zakazania stronie pozwanej E. s.r.o. w P. (Czechy): wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu
i skladowania dla tych celéw termometréw zawierajacych ciecz znamienng tym, ze stanowi ona stop zawierajacy



skladniki metaliczne o nastepujacych udzialach w procentach masowych: Gal: 50,0-64,69%, Ind: 10,0-24,9%, Cyna:
10-29,0% i ewentualnie inne skladniki, jest wolna od pecherzykoéw gazu i tlenkéw innych metali, z temperaturg
topnienia pod ci$nieniem normalnym ponizej 0°C, za§ w warunkach wysokiej prézni ponizej -19°C, oraz posiada
zdolno$é¢ do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od -15°C do +1200°C; podania
wyroku do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w prasie; zasadzenia kosztéw procesu.

Strona pozwana E. s.r.o. w P. (Czechy) wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztéw procesu podnoszac, ze
nie jest ani nie byla producentem termometrow, a jedynie importerem termometréw wyprodukowanych przez W. (...)
Instrument (...), w ramach umowy licencyjnej zawartej z bwczesnym wlascicielem patentu G. S. w dniu 22 listopada
2007r. na czas oznaczony do 31 grudnia 2012r.

Wyrokiem z dnia 3 wrzeénia 2014 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial IX Gospodarczy oddalil powodztwo w calo$ci,
oddalil wniosek o zabezpieczenie powbddztwa, zasadzil od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 2.622,36
z} tytulem zwrotu kosztow procesu.

Podstawg rozstrzygniecia byly nastepujace ustalenia faktyczne:

Strona powodowa od 23 marca 2009r. jest podmiotem uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...)
dotyczacego termometréw obejmujacych miedzy innymi stopy skladajace sie z Galu, Indu i Cyny, ktoére posiadaja
udowodniong charakterystyke zblizona do rteci, ale nie stwarzaja zagrozenia typowego dla rteci. Stopy te tworza
nowa, unikalna i nie stwarzajaca zagrozenia substancje wykorzystywana do produkcji termometréw analogowych
do uzytku prywatnego i profesjonalnego. Zastrzezenia patentowe patentu (...) obejmuja ciecz znamienng tym, ze
stanowi ona stop, zawierajacy skltadniki metaliczne o nastepujacych udzialach w procentach (%) masowych: Gal: 50,0
- 64,9%, Ind: 10,0- 24,9%, Cyna: 10-29,0% oraz ewentualnie inne skladniki, jest wolna od pecherzykow gazu i tlenkoéw
innych metali, z temperatura topnienia pod ci§nieniem normalnym ponizej 0° C, za§ w warunkach wysokiej prézni
ponizej -19° C oraz posiada zdolnoé¢ do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od
-15 °C do +1200 °C. Strona powodowa wywodzi swoje prawo do patentu z treéci ugody sadowej zawartej przed sadem
w E., na mocy ktorej prawa do ww. patentu zostaly na rzecz strony powodowej przeniesione przez G. S. (1). Sad
Okregowy podal, Ze strona pozwana wprowadzala do obrotu w Polsce termometry produkowane przez osobe trzecig
(...) Company na podstawie umowy licencyjnej zawartej z G. S. w 2007r. na okres od dnia 1 grudnia 2007 r. do 31
grudnia 2012 r., w ktorym to okresie nie wystapily zadne istotne przyczyny jej wypowiedzenia. Po 31 grudnia 20012r.
strona pozwana nie wprowadzala do obrotu w Polsce ww. termometréw, wcigz jednak w Polsce byly sprzedawane
po tej dacie termometry sprowadzone do dnia 31 grudnia 2012r. Fakt, ze poprzednim dysponentem uprawnien z
patentu byt G. S. Sad ustalil na podstawie wypisu z rejestru oraz ugody, zas na podstawie o§wiadczen spoiki (...) Sad
ustalil, ze strona pozwana wprowadza na polski rynek termometry wykorzystujace rozwigzanie z patentu produkcji
spolki (...). Na podstawie dowod6éw wplat Sad ustalil takze, ze brak byto nadzwyczajnych przyczyn wypowiedzenia
umowy licencyjnej. Za zbedne Sad uznal m.in. przeprowadzanie dowodow z zeznan w charakterze Swiadka S. K., M.,
prywatnej ekspertyzy R.S. na okolicznosci dotyczace stworzenia wynalazku chronionego patentem, wkladu G.S. w
proces tworzenia wynalazku i na okoliczno$¢ bezprawnej rejestracji patentu przez niego, albowiem zdaniem Sadu
okolicznoSci te zostaly w wystarczajacym stopniu ustalone, a w szczegolnosci z rejestru Urzedu Patentowego, tresci
ugody wynika, ze G. S. byl prawnym dysponentem uprawnien z patentu, a strona powodowa do dzisiaj nie podjela
zadnych dzialan, ktore usunelyby stan rzekomej nieprawidlowos$ci w rejestrze dotyczacym patentu.

Sad Okregowy uznal pow6dztwo za nieuzasadnione. Sad zgodzil sie ze stanowiskiem strony powodowej powolujacej
sie na jurysdykcje tego Sadu w oparciu o art.5 pkt 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
Za istotna dla rozstrzygniecia sporu Sad uznal okoliczno$é, od kiedy stronie powodowej przystluguja uprawnienia z
patentu (...). Sad Okregowy nie zgodzil sie jednak z argumentacja strony powodowej, ze byla ona uprawniona z patentu
od poczatku, gdyz to jej pracownicy brali udzial w opracowaniu rozwigzania chronionego patentem. Sad odwolal sie
do dokumentu Urzedu Patentowego, z ktorego wynika, ze do 2009r. uprawnionym z patentu byla osoba trzecia —
G. S., a fakt ten potwierdza zawarcie w 2009r. ugody sadowej pomiedzy strona powodowg a G. S., w ramach ktorej



strona powodowa uzyskala prawo do patentu i nigdy nie uchylila sie od skutkéw ww. czynno$ci prawnej, nie podjela
zadnych dzialan, ktérych celem byloby usuniecie z rejestru rzekomo nieprawidlowych informacji okreélajacych G.S.
jako uprawnionego z patentu do 2009r. Okoliczno$é, iz G. S. jeszcze w 2007 r. udzielil licencji na korzystanie z
patentu spolce (...) na czas oznaczony - do konca 2012r., byla stronie powodowej znana. Zmiana uprawnionego z
patentu nie wplywa na prawa do korzystania z patentu na podstawie wcze$niej udzielonej licencji (art.78 ustawy
Prawo wlasno$ci przemystowej), wobec (...) spolka (...) miata pelne prawo produkowa¢é i sprzedawac wyprodukowane
termometry stronie pozwanej az do konca 2012r., gdyz wypowiedzenie umowy licencyjnej nie osiagnelo skutku w
okresie weze$niejszym wobec braku podstaw do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym - § 6 pkt 3 umowy.
Wedlug Sadu Okregowego licencja udzielona spoélce (...) przez G. S. zawierata prawo do sprzedazy termometrow takze
na terenie Polski, o czym Swiadczy tresé § 2 pkt 5 umowy licencyjnej. Materiat dowodowy zgromadzony w sprawie a to
o$wiadczenie spolki (...), iz to ona produkowatla i dostarczala stronie pozwanej termometry Sad uznal za wystarczajacy
dowdd potwierdzajacy ten fakt, tym bardziej, ze w sprawie IX GC 413/12 nie ulegalo dla strony powodowej watpliwo$ci,
iz to strona pozwana dostarczala pozwanemu w ww. sprawie termometry wyprodukowane przez spdtke (...). Sad
Okregowy zwrocil nadto uwage, ze do pozwu zostala dolaczona opinia z badania termometréw zakupionych w 2013r.,
ale noszacych oznaczenie produkcji — 2012r., zatem watpliwy bylby sens wdrazania przez strone pozwang produkcji
termometr6ow na kilka miesiecy (do konica 2012r.), skoro strona pozwana dysponowala sprawdzonym kontrahentem z
ktérym mogla wspolpracowaé do konica 2012r. Brak jest dowodow, ze strona pozwana dostarcza weigz na polski rynek
termometry wyprodukowane po 2012r. Strona powodowa kupita termometry do badania w czerwcu 2013r., czyli pot
roku po wygas$nieciu licencji, ale wcigz byly to termometry wyprodukowane w 2012r. Sad zwrdcil uwage na prawo do
wyczerpania uprawnien z patentu (art.70 ust.1 ustawy Pwp), co mialo miejsce w niniejszej sprawie. Sad Okregowy
uznal w tej sytuacji, ze strona pozwana nie naruszyla praw strony powodowej, wskutek czego w sprawie nie zostaly
spelnione przeslanki z art. 287 ustawy Pwp uzasadniajace roszczenie strony powodowej i powodztwo oddalil.

Oddalajac réwnoczeénie z oddaleniem powédztwa wniosek o zabezpieczenie roszczenia w trybie art.286' ustawy
P.w.p. poprzez zadanie podania informacji o iloSci wyprodukowanych termometréw, Sad Okregowy wskazal, ze nie
mozna uznaé, by strona powodowa uprawdopodobnila roszczenie.

O kosztach Sad orzekl na podstawie art.98 § 1 i 3 k.p.c. uwzgledniajac spis kosztéw, jednakze wynagrodzenie
pelnomocnika Sad ustalil w kwocie 1000 zl, czyli na poziomie stawki minimalnej powiekszonej o okolo 20%.

Apelacje od wyroku Sadu Okregowego wniosla strona powodowa (...) z siedziba w G., Niemcy zaskarzajac go w czeSci
oddalajacej powbdztwo i zasadzajacej koszty postepowania (punkt I i III wyroku). Zaskarzonemu wyrokowi strona
powodowa zarzucila:

1. naruszenie prawa procesowego, majace istotny wpltyw na wynik sprawy, a mianowicie:

(i) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niewszechstronne dokonanie oceny dowodow tj. z pominieciem dowodu w postaci pisma
7 28.07.2009 r. do W. (...) (...) F. z siedziba w Chinach wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski i dowodem
nadania, ekspertyzy Instytutu (...) [I. fur (...)GmbH] z 5.06.2009 r. wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski,
ekspertyzy Instytutu (...) (...) z23-24.03.2009 r. wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski, badania Krajowego
Urzedu do Spraw Pomiardéw i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 11.03.2009 r. wraz z ttumaczeniem przysieglym
na jezyk polski, badania Krajowego Urzedu do Spraw Pomiaréow i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 14.05.2009
r. wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski, badania Krajowego Urzedu do Spraw Pomiar6ow i Legalizacji w T.
[L. fur M.- und E. T.] z 28.05.2009 r. wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski, badania Krajowego Urzedu
do Spraw Pomiaréow i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 30.05.2009 r. wraz z tlumaczeniem przysieglym na
jezyk polski, zaswiadczenia (...) R. produet(...)wraz z thumaczeniem przysieglym na jezyk polski, ktére to dokumenty
stanowig dowody okoliczno$ci istotnych z punktu widzenia oceny zaistnienia przestanek wypowiedzenia umowy
licencji z W. (...) Instrument F. w trybie natychmiastowym i skutecznoéci rozwigzania tej umowy w 20009r.;

(ii) art. 230 k.p.c. poprzez uznanie za przyznane, iz pozwany importowal termometry produkowane przez W. (...)
Instrument F., co powod przyznal w innym postepowaniu sagdowym o sygnaturze IX GC 413/12 i nie stanowilo to



elementu stanu faktycznego w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy w niniejszym postepowaniu byla to okoliczno$¢
sporna miedzy stronami, a zatem wymagajaca dowodu;

(iii) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku podstaw swojego rozstrzygniecia, w szczego6lnoSci:
- na jakiej podstawie Sad przyjal, iz brak bylo podstaw do wypowiedzenia umowy licencji w trybie natychmiastowym;
- przyczyn uznania, iz umowa licencji z W. (...) Instrument F. obejmowala terytorium Polski;

- brak okreslenia, ktére wnioski Sadu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione w uzasadnieniu wyroku wydanego w
sprawie I ACa 738/13, Sad I instancji podziela w niniejszej sprawie i dlaczego.

2. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

(i) art. 56 k.c. i 65 k.c. w zwigzku § 2 pkt 5 umowy zawartej pomiedzy spoélka (...) a G. S., poprzez bledne przyjecie,
iz umowa ta zawierala prawo do sprzedazy termometréw takze na terenie Polski, w sytuacji, gdy nie wynika to z jej
treSci oraz jest sprzeczne z wykladnia woli stron w dacie zawierania umowy;

(ii) art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz.U. nr 119 z 2003 poz. 1117,
dalej (...)), poprzez jego bledne zastosowane w konsekwencji naruszenia prawa procesowego i ustalenia blednego
stanu faktycznego tj. uznanie, iz doszlo do wyczerpania praw z patentu, w sytuacji, gdy norma ta nie znajdowala
zastosowania w sprawie.

Wskazujac na powyzsze zarzuty strona powodowa wnosila o uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czesci (w
pkt I i IIT wyroku) i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania przy uwzglednieniu kosztow
postepowania odwotawczego; ewentualnie o zmiane zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czedci (w pkt I i IIT wyroku)
i odmienne orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzglednienie powddztwa w caloSci oraz zasadzenie kosztow
postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja strony powodowej nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Sad pierwszej instancji poczynil prawidlowe ustalenia stanowigce podstawe faktyczng zaskarzonego wyroku, majgce
odzwierciedlenie w materiale dowodowym, ktérego ocena miesci sie w granicach zakre§lonych trescia art. 233 § 1
k.p.c. i ustalenia te sa wystarczajace dla rozstrzygniecia. W ocenie Sadu Apelacyjnego, skarzacy nie wykazal, aby
Sad pierwszej instancji dopuscit sie bledu w toku dokonywanej oceny dowodéw. Sad Okregowy przeprowadzajac
ocene dowodéw przedstawil prawidlowe rozumowanie oparte o reguly logiki. W orzecznictwie wskazuje sie, ze
skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, ze sad orzekajacy uchybil zasadom
logicznego rozumowania, lub do§wiadczenia zyciowego, gdyz jedynie to moze byé przeciwstawione uprawnieniu sagdu
do dokonywania swobodnej oceny dowodéw. Nie jest natomiast wystarczajace przekonanie strony o innej wadze
poszczegbdlnych dowoddw i ich odmiennej ocenie niz ocena sagdu. Ocena zebranego w sprawie materialu dowodowego
jest bowiem domeng sgdu orzekajacego merytorycznie w sprawie. Sad drugiej instancji moze uwzglednié zarzut
naruszenia art. 233 k.p.c. i dokonaé¢ odmiennych ustalen faktycznych jedynie wowczas, gdy skarzacy wykaze, ze
Sad pierwszej instancji dopuscit sie uchybien pozostajacych w sprzecznoéci z zasada swobodnej oceny dowoddéw.
Jezeli zatem z okre§lonego materialu dowodowego Sad I instancji wyprowadza wnioski logicznie poprawne i
zgodne z do$wiadczeniem zyciowym, to ocena sadu nie narusza regul swobodnej oceny dowoddéw i musi sie ostac,
choc¢by w rownym stopniu, na podstawie tego materialu dowodowego, dawaly sie wysnué wnioski odmienne. Tylko
bowiem w przypadku, gdy brak jest logiki w wigzaniu wnioskéw z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie
sadu wykracza poza schematy logiki formalnej albo wbrew zasadom doswiadczenia zyciowego nie uwzglednia
jednoznacznych praktycznych zwigzkow przyczynowo - skutkowych, to przeprowadzona przez sad ocena dowodéw



moze by¢ skutecznie podwazona (uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrze$nia 2002 r., IT CKN 817/00
- lex nr 56906)

Tymczasem Sad Apelacyjny nie dostrzegl bledu w rozumowaniu Sadu pierwszej instancji i nie znalazt podstaw do
zakwestionowania prawidlowosci poczynionych ustalen faktycznych. W sprawie nie doszlo wiec do naruszenia art.
233 § 1 k.p.c. a zarzut powoda jest chybiony i nie zasluguje na uwzglednienie. Sad Apelacyjny w pelni podziela motywy
zaskarzonego orzeczenia, a ustalenia faktyczne dokonane przez Sad pierwszej instancji przyjmuje jako wlasne.

Argumenty, ktore powoluje skarzacy na poparcie tezy o wadliwoSci dokonanych w sprawie ustalen faktycznych,
dotycza nieprzyjecia przez Sad pierwszej instancji zaistnienia przeslanek wypowiedzenia umowy licencji z W. (...)
Instrument F. w trybie natychmiastowym i skutecznoéci rozwiazania tej umowy w 2009r. Nie sposéb przy tym
kwestionowaé uprawnien G. S. (1) do rozporzadzania patentem europejskim EP (...)przed data zawarcia przez niego
z pozwanym ugody sadowej, moca ktorej przeniost nieodplatnie ten patent na pozwanego. Jak trafnie ustalil Sad
pierwszej instancji, uprawnienie to wynika wprost z tresci ugody (karta 40), w ktérej stwierdzono, ze G. (...)
jest wladcicielem patentu europejskiego EP (...)dotyczacego wytwarzania bezrteciowych termometrow lekarskich
wykorzystujacych stop galu jako cieczy termometru, a G. S. uzyskal patent europejski na stosowanie metalicznych
stopow galu jako cieczy w termometrze (EP (...)). Skoro G. S. przenio6st prawo do patentu na strone powodowa, to nie
spos6b uzna¢, ze prawo to weze$niej mu nie przystugiwalo, tym bardziej, ze strona powodowa nie podjela zadnych
dzialan, ktoére doprowadzityby do odpowiednich zmian wpiséw w rejestrze patentowym, w ktérym widnieje zapis o
przystugiwaniu praw do patentu stronie powodowej dopiero od 2009 roku, za$ pierwszym uprawnionym z patentu
jestG. S..

Sad Apelacyjny nie podziela stanowiska strony powodowej, ze istnialy podstawy do wypowiedzenia umowy licencyjnej
zawartej pomiedzy G. S. aW. (...) Instrument F. w trybie natychmiastowym. W § 6 umowy licencyjnej (karta 231-233),
ktora miala obowigzywac do 31 grudnia 2012 roku, postanowiono, ze umowe mozna wypowiedzie¢ jednostronnie
4 miesiace przed jej wyga$nieciem bez podania przyczyny z zachowaniem terminu; natomiast licencjodawcy
przystugiwalo prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z waznego powodu po uplywie roku, w ktérym
oplaty licencyjne zgodnie z § 2 punkt 1 i § 3 umowy, nie zostaly nalezycie uregulowane w ustalonej kwocie lub
jezeli nabywca licencji nie dotrzymal postanowienia § 4 podajac nieprawidlowe dane dotyczace sprzedanej iloSci. W
piSmie z dnia 28 lipca 2009 roku (karta 288-289), skierowanym do W. (...) Instrument F., strona powodowa przede
wszystkim kwestionowala skuteczno$é zawarcia umowy licencyjnej pomiedzy ta firma a G. S. twierdzac, ze nawet po
przeniesieniu patentu EP (...), umowa ta nie moze ja wigzaé. Strona powodowa zarzucila nadto, ze produkowane przez
W. termometry lekarskie posiadaja powazne wady, nie spelniaja wiec wymogoéw prawnych, co stanowi podstawe do
wypowiedzenia umowy licencyjnej. W §wietle przedstawionej wyzej tresci umowy licencyjnej wypowiedzenie umowy
z podanych przyczyn nie mozna uzna¢ za skuteczne, przyczyny te nie wypelniaja bowiem przestanek okreslonych w
§ 6, a mianowicie stwierdzenie nienalezycie uiszczonych oplaty w poprzedzajacym wypowiedzenie roku, co trafnie
przyjat Sad pierwszej instancji. Sad pierwszej instancji ustalil bowiem, ze W. (...) Instrument F. $wiadczyla oplaty
licencyjne do depozytu sadowego, a to wobec zakwestionowania przez strone powodowa jako nabywce praw z
patentu, waznoSci umowy licencyjnej. Jesli strona powodowa oplaty te kwestionowala, to jej rzecza bylo wykazanie,
ze oplaty te byly niewystarczajace i nie odpowiadaly wielkoéci produkcji termometréw, czego nie uczynila. Gdyby
nawet przyjaé, ze stwierdzenie wadliwoS$ci produkowanych przez W. termometréw stanowi o waznej i nadzwyczajnej
przyczynie, dla ktorej w Swietle przepiséw prawa niemieckiego, natychmiastowe wypowiedzenie umowy moze by¢
dokonane, to nalezy zwroci¢ uwage, iz strona powodowa powoluje sie na analizy i protokoly badan pochodzace
z marca 2009 roku (pkt II.1.(i) apelacji — karta 528), podczas gdy pismo z wypowiedzeniem umowy skierowala
do producenta dopiero w lipcu 2009 roku. Nie mozna przyjaé, zwlaszcza wobec treéci tego pisma, by reakcja
strony powodowej byla natychmiastowa, co prowadzi do wniosku, ze podane wazne powody rozwiazania umowy
w rzeczywisto$ci nie zaistnialy. Strona powodowa powinna zatem wyznaczy¢ licencjobiorcy odpowiedni termin na
usuniecie ewentualnych zarzucanych nieprawidlowosci, czego nie uczynila. Tym samym wypowiedzenie umowy bez
zachowania przewidzianych przepisami prawa wymogow bylo bezskuteczne, a umowa licencyjna wygasta dopiero z
uplywem 31 grudnia 2012 roku.



Nie mozna takze podzieli¢ zastrzezen strony powodowej do ustalenia, ze przedmiotowe w sprawie termometry zostaly
wyprodukowane przez W. (...) Instrument F. a pozwany byt ich importerem. Okolicznosé¢, ze Firma (...) do konca 2012
roku sprzedawala pozwanemu termometry wyprodukowane na podstawie licencji udzielonej przez G. S. (1) wynika
wprost z jej pisma z dnia 23 kwietnia 2014 r. (karta 307-309). Nie budzilo tez watpliwosci, ze termometry, ktérych
dotyczyt spor w sprawie IX GC 413/12, wyprodukowala Firma (...) a na polski rynek dostarczal je pozwany. Nalezy tez
wskazadé, ze zalgczony do pozwu Raport z (...) nr(...)z dnia 4 lipca 2013 r. (karta 57-56) obejmowat zakupione w Polsce
termometry oznaczone numerem (...) i (...), co oznacza, ze zostaly wyprodukowane we wrzeéniu i listopadzie 2012 .
Nalezy dodac, ze termometry z tej samej serii byty przedmiotem postepowania przed Sadem Miejskim w P. w sprawie
(...), w ktérej ustalono, ze zostaly one dostarczone do Republiki Czeskiej przed koficem 2012 r. za posrednictwem
(...) s.r.o. (wyrok sadu z 2 grudnia 2014 r. — karta 573-579). Zarzut, ze strona pozwana nie udowodnila, ze nie jest
producentem przedmiotowych termometrow jest zatem chybiony.

Nie mozna podzieli¢ takze zastrzezen strony powodowej co do wykladni § 2 pkt 5 umowy zawartej pomiedzy spotka
(...) a G. S., odno$nie zakresu terytorialnego udzielonej licencji. Postanowienie § 2 pkt 3 wskazuje, ze patent chroni
co najmniej produkcje i sprzedaz termometréw obejmujacych opatentowane stopy w krajach: Niemcy, Francja i
Wrlochy, za$§ w punkcie 4 wskazano, iz obecnie chroniony obszar zostal rozszerzony na Szwajcarie, Austrie i Czechy,
natomiast w punkcie 5 zastrzezono, ze we wszystkich innych panstwach stopy chronione tym patentem moga by¢
stosowane w termometrach bez ograniczenia a zadna ze stron nie moze w tych panstwach stosowa¢ wylacznego prawa
do uzytkowania. Wynika z tych sformulowan, ze z uwagi na trwajacy proces rejestracyjny, wola stron bylo objecie
umowa licencyjna takze innych, nie wymienionych panstw, w ktérych dokonana zostanie rejestracja przedmiotowego
patentu. Sad Apelacyjny w obecnym skladzie podziela stanowisko Sadu wyrazone w uzasadnieniu powolywanego
w niniejszej sprawie wyroku I ACa 738/13, w ktorym wskazano takze na sposob wykonania umowy licencyjnej, a
mianowicie uiszczanie oplat licencyjnych z terytorium Polski, co wskazuje na takg wykladnie umowy.

W konsekwencji powyzszego Sad Apelacyjny nie uwzglednil takze zarzutu co do naruszenia art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwea 2000 1. Prawo wlasnoSci przemyslowej (t.j. Dz.U. nr 119 z 2003 poz. 1117), poprzez uznanie, iz doszlo do
wyczerpania praw z patentu. Skoro przedmiotowe termometry zostaly wprowadzone do obrotu przez osobe trzecia za
zgoda uprawnionego z patentu, to moga by¢ przedmiotem kolejnych czynnosci rozporzadzajacych. Wylaczne prawo
korzystania z okre$lonego produktu (towaru) oraz prawo do wprowadzania do obrotu tegoz towaru ulega wyczerpaniu
z chwila legalnego przeniesienia wlasnosSci egzemplarza produktu na osobe trzecia przez uprawnionego lub za jego
zgoda. Umowa licencyjna wyczerpuje pojecie takiej zgody.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny oddalil apelacje strony powodowej jako nieuzasadniona, na podstawie art.
385 k.p.c. O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c. i § 9 pkt 18) w zw. z
§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U
nr 163 poz. 1348 z pb6zn. zm.).

Zarzadzeniem z dnia 20 wrzeénia 2013 r. (karta 70) Sad Okregowy ustalil oplate tymczasowa od zadania podanego w
punkcie I pozwu (zakazania) na kwote 1.000 zl, a od Zadania z punktu II (podanie do publicznej wiadomosci) powdd
uiécil kwote 750 zt (karta 67). Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 3 u.k.s.c., oplata ostateczna powinna by¢ okre§lona
przez sad w orzeczeniu konczacym postepowanie w pierwszej instancji. W wyroku z dnia 3 wrzeénia 2014 r. Sad
Okregowy nie ustalil oplaty ostatecznej, co oznacza, ze i apelacja powinna by¢ oplacona na podobnych zasadach. Sad
Apelacyjny w niniejszym wyroku oplate ostateczna ustalil na kwote 3.000 zl. Taka tez winna by¢ oplata od apelacji.
Zatem nadplacong kwote nalezalo stronie powodowej zwrdcic na zasadzie art. 80 ust. 1 u.k.s.c.



