Sygn. akt I ACz 1919/12

Dnia 13 grudnia 2012 roku

Sad Apelacyjny w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy: SSA Zbigniew Ducki

SSA Barbara Gérzanowska

SSA Grzegorz Krezolek

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powbdztwa (...) w G., Niemcy

przeciwko E. G.

o zakazanie

na skutek zazalenia pozwanego od postanowienia z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. ak IX GC 413/12 Sadu Okregowego
w Krakowie Wydziat IX Gospodarczy w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia

postanawia:

zmieni¢ zaskarzone postanowienie w ten sposob, ze wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddali¢.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) z siedziba w G. wraz z pozwem o zakazanie pozwanemu E. G. wytwarzania, uzywania,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celow termometrow, naruszajacych prawa do patentu
(...), zawierajacych ciecz, stanowigca stop, zawierajacy skladniki metaliczne o nastepujacych udzialach w procentach
masowych G. 50,0 - 64,9%, Ind 10,0- 24,9%, Cyna 10-29,0% oraz nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu z
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezprawnie wytworzonych termometréw, naruszajacych prawa do patentu (...),
wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez dokonanie zajecia 1.440 sztuk termometréw lekarskich,
zatrzymanych przez Oddzial Celny w N. w sprawie (...)(...) i oddanie ich pod dozér na koszt pozwanego.

Strona powoda podala, ze pozwany dokonal importu termometréw, naruszajacych zastrzezenia patentowe
europejskiego patentu nr (...), z ktérego rejestracji uprawnionym jest wylacznie strona powodowa. Powod
argumentowal, ze jego interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przejawia sie w dazeniu do uniemozliwienia
pozwanemu osiagniecia korzysci z wprowadzenia towaréw, naruszajacych prawa strony powodowej z patentu
europejskiego, do obrotu. Strona powodowa podala rowniez, ze udzielenie zabezpieczenia jest konieczne, aby zapobiec
zwolnieniu towaréw przez urzad celny, jak réwniez aby dokonaé zabezpieczenia dowodow.

Zaskarzonym postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. ak IX GC 413/12 Sad Okregowy w Krakowie udzielil
zabezpieczenia roszczeniu powoda (...) w G. w stosunku do obowiazanego E. G. o zakazanie naruszania praw do
patentu (...) poprzez dokonanie zajecia 1.440 sztuk termometréw lekarskich zatrzymanych przez Oddziat Celny w N.
w sprawie nr (...)(...) i oddanie ich pod dozér na koszt obowigzanego.

Analizujac zasadno$¢ wniosku w kontekécie przestanek, przewidzianych w art. 730(V g 172 k.p.c. Sad I instancji
uznal, ze strona powodowa uprawdopodobnila zar6wno roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Odnoszac sie do kwestii uwiarygodnienia roszczenia wskazal Sad I instancji, ze z twierdzen powoda wynika, iz jest



on uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...), gdyz prawa do owego patentu zostaly przeniesione
na rzecz powoda w drodze ugody sadowej z dnia 23 marca 2009 r. przed Sadem w Erfurt (Niemcy), zawartej
pomiedzy G. S. oraz G. (...) Spolka (...), ktora jest kapitalowo powigzana z powodem i wystepowala w imieniu
powoda. Sad Okregowy wywodzil, ze z zalgczonych do pozwu dokumentéw wynika, ze pozwany dokonal importu
termometréow, produkowanych przez firme (...). Urzad Wlasnosci (...) w Czechach na wniosek strony powodowej
stwierdzil, ze termometry produkowane przez (...) Company wykazujg wszystkie zasadnicze cechy, wymienione w
przynajmniej jednym niezaleznym wymogu patentu (...). Wskazat Sad, ze patent na wynalazek powoda pt. (...)
korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. nr
(...) - (..) (..)- (...), co czyni roszezenie wiarygodnym. Sad Okregowy stwierdzil, iz celem niniejszego postepowania
jest zakazanie dalszych naruszen oraz powstrzymanie pozwanego przed osiaganiem korzysci ze swoich bezprawnych
dzialan, podejmowanych na szkode powoda. Niewatpliwie w interesie powoda jest przerwanie bezprawnej dzialalno$ci
pozwanego i zapobiezenie niekorzystnym skutkom naruszenia.

Sad I instancji uznal za uprawdopodobniong réwniez przestanke interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia z
uwagi na fakt, iz bezprawne dzialania pozwanego, polegajace na dokonywaniu importu i wprowadzaniu do obrotu
termometrow, naruszajacych prawa do patentu (...) na polski rynek, niewatpliwie szkodzg interesom powoda.
Utrzymywanie sie tego stanu, nawet przez czas trwania postepowania sagdowego, moze wplyngé na oslabienie
skutecznoSci orzeczenia konczacego postepowanie. Sad Okregowy udzielil zabezpieczenia roszczeniom zgodnie
z tre$cia przedmiotowego wniosku, uznajac je za adekwatne do zaistnialej sytuacji naruszenia zasad uczciwej
konkurencji.

Powyzsze postanowienie w calo$ci zaskarzyl pozwany, wnoszac o uchylenie wydanego postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia i zasgdzenie na rzecz zobowiazanego kosztow procesu wedlug norm przepisanych wraz z
kosztami zastepstwa. Skarzacy podniodsl, ze w przedmiotowej sprawie niezasadne jest przyjecie, iz doszlo do
uprawdopodobnienia roszczenia, gdyz zatrzymane towary produkowane sg przez W. (...) Instrument F. z siedzibg w
C. na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu (oraz wynalazcy) na chwile podpisywania umowy licencyjne;j
G. S.iobowigzujacej do 31 grudnia 2012r. Zalacy podnibst, ze dnia 5 sierpnia 2009 r. doszlo do zmiany uprawnionego
z patentu, ktérym zostalo powodowe (...) rechte (...)., jednakze zgodnie z prawem niemieckim wlaéciwym dla umowy
zawarta umowa licencyjna jest skuteczna wobec nastepcy prawnego.

W odpowiedzi na zazalenie strona powodowa wniosta o jego oddalenie oraz o zasadzenie od pozwanego zwrotu
kosztow postepowania zazaleniowego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Zazalenie zasluguje na uwzglednienie.

W pierwszej kolejnoéci nalezy podkreslié, ze wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uzaleznione jest

od uprawdopodobnienia przez uprawnionego dwoch przestanek, o ktérych mowa w art. 730" k.p.c., tj. istnienia
roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 cytowanego
przepisu. Uprawdopodobnienie oznacza uzasadnienie zgloszonych twierdzen o istnieniu roszczenia, ktére ma by¢
zabezpieczone, dajace przekonanie o ich prawdopodobienstwie, bedace wynikiem postepowania zmierzajacego do
poznania rzeczywistoSci, ale bez zachowania szczegélowych przepisow o postepowaniu dowodowym. Powyzsze
ulatwienia dowodowe nie stanowia jednakze o tym, by sad dokonujac oceny wiarygodnoSci roszczenia
mogt pominagé znajdujacy sie w aktach material, ktéory poddaje w powazna watpliwo§é okolicznoSci majace
uprawdopodobnic zadanie. Sad w postepowaniu zabezpieczajacym jest bowiem uprawniony do oceny wagi przestanek
uwiarygodniajacych roszczenie przez ich poréwnywanie z przestankami, ktére podwazaja zglaszane przez strone
zadajaca zabezpieczenia uprawdopodobnienie powodztwa.

Zebrany w sprawie material dowodowy, a takze twierdzenia strony powodowej zawarte w pozwie i strony
pozwanej, przedstawione w odpowiedzi na pozew, nie pozwalaja na wyprowadzenie wniosku o istnieniu wysokiego



prawdopodobienstwa, iz roszczenie, udzielenia ochrony prawnej ktéremu powdd domaga sie w pozwie, rzeczywiscie
mu przystuguje. Nie jest kwestionowane, ze termometry w liczbie 1.440 sztuk, importowane przez pozwanego, zostaly
wyprodukowane przez W. (...) Instrument F. z siedzibg w J. w Chinskiej Republice Ludowej. Wytworca termometréw
dzialal w oparciu o umowe o uzyskanie praw uzytkowych do patentu europejskiego nr (...) (...)zawartg z uprawnionym
do patentu na date zawarcia umowy licencyjnej (tlumaczenie patentu europejskiego k. 26) G. S. (umowa licencyjna
k. 128 — 129). Zgodnie z § 6 umowy licencyjnej, miala ona obowigzywac od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia
2012r. z mozliwo$cig jej przedluzenia o nastepne lata kalendarzowe. Strona powodowa prawa do spornego patentu
nr (...) nabyla na mocy ugody sadowej, zawartej przed Sadem Krajowym w E. w dniu 23 marca 2009r., w ktorej
G. S. nieodplatnie przenidst patent Europejki (...) oraz wszystkie wynikajace zen prawa na strone powodowa (...).
W ugodzie G. S. o$wiadczyl, ze nie udzielal licencji ani praw do uzytkowania lub wykorzystywania osobom trzecim,
z wyjatkiem praw, ktére firma (...) uzyskala na mocy umowy o nabyciu praw do korzystania z dnia 22 listopada
2007r., za$ reprezentant strony powodowej w ugodzie zawarl o§wiadczenie, ze jego zdaniem umowa licencyjna jest
bezskuteczna, albowiem patent G. S. stanowi obejscie patentu europejskiego EP (...), udzielonego powodowi (ugoda
k. 111-112). Stanowisko to strona powodowa prezentuje takze w toku niniejszego postepowania, podnoszac, ze G. S.
nie mégl naby¢ ,materialnych praw” z patentu europejskiego nr (...), gdyz nie byt rzeczywistym tworcg wynalazku, a w
konsekwencji zawarta przez niego umowa licencyjna musi zosta¢ uznana za niewazna. Z ostroznosci, strona powodowa
o$wiadczenie o wypowiedzeniu tej umowy licencyjnej zlozyla w dniu 5 lipca 2012r.

W Swietle powyzszego nieuzasadniony jest wniosek o uwiarygodnieniu przez powoda roszczenia, bowiem prima
facie nie jest mozliwym przyjecie, ze pozwany narusza prawa powoda z patentu europejskiego, skoro nie jest
kwestionowanym, ze produkujaca termometry firma (...) dzialala na podstawie umowy licencyjnej, zawartej z
poprzednim uprawnionym z patentu, a jedynie waznoS$ci, wzglednie skutecznosci tej umowy licencyjnej powdd
nie uznaje. Powyzsze poddaje w watpliwo$¢ twierdzenia powoda o wylacznoSci na korzystanie z patentu i pociaga
koniecznos$é oceny skutkéw ugody sadowej dla uprzednio zawartej umowy licencyjnej w $wietle prawa wlasciwego dla
umowy licencyjnej. Podniesione za$ przez uprawnionego w odpowiedzi na zazalenie merytoryczne zarzuty skierowane
przeciwko przystugiwaniu waznego prawa z patentu europejskiego G. S., na rzecz ktérego dokonano rejestracji
patentu, w toku niniejszego postepowania zazaleniowego z uwagi na jego ograniczony charakter nie moga byc
rozpoznane.

Nadto nie zostal uprawdopodobniony przez powoda interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w sposbéb
wnioskowany. Termometry w liczbie 1.440 sztuk zostaly zatrzymane przez Urzad Celny w N. w trybie przepiséw
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 12 lipca 2003r. dotyczacego dzialan organéw celnych,
skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektorych praw wlasnosci intelektualnej oraz srodkéw
podejmowanych w odniesieniu do towaréw, co do ktérych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa. Ryzyko zwolnienia
zatrzymanych przez Urzad Celny w N. termometrow i ich wprowadzenie przez pozwanego do obrotu w istocie mogloby
uzasadnia¢ interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, jednakze dla zabezpieczenia tego interesu wskazany we
wniosku sposbb zabezpieczenia nie jest adekwatny. Zajecie ruchomosci ma umozliwié ich egzekucyjna sprzedaz, zatem
ze swej istoty jest sposobem zabezpieczenia wlasciwym dla roszczen pienieznych. Zauwazyé tez nalezy, ze pomiedzy
wskazywanym w petitum wniosku sposobem zabezpieczenia a uzasadnieniem wniosku wystepuje pewien rozdzwiek,
albowiem przedstawiona przez strone powodowa argumentacja uzasadniajaca wniosek o zabezpieczenie z uwagi na
interes prawny strony powodowej skupia sie na udzieleniu zabezpieczenia poprzez unormowanie przez sad stosunkow
prawnych, a zatem z zastosowaniem sposobu przewidzianego w art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Nadto interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w spos6b wskazany we wniosku strona powodowa nie
moze upatrywaé w konieczno$ci dokonania zabezpieczenia dowodéw. Dla tego celu przewidziane sag bowiem inne
instytucje prawne, a konieczno$é zabezpieczenia dowodu nie odpowiada rozumieniu interesu prawnego w udzieleniu

zapieczenia wedle art. 730 '§ 2 k.p.c.



W konsekwencji wobec nieuwiarygodnienia kumulatywnych przeslanek, wskazanych w art. 730 * § 1 k.p.c. i braku
podstaw do uwzglednienia wniosku, zaskarzone postanowienie podlegalo zmianie, o czym orzeczono jak w sentencji
na mocy art. 386 § 1 k.p.c. wzw. z art. 397 § 2 k.p.c.



