Wyrok z dnia 10 lutego 2006 r., [ll CSK 112/05

Artykut 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 pazdziernika 1992 r. 0 zmianie ustawy o
wynalazczosci i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 21993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm.) nie moze by¢ stosowany od dnia wejscia

Polski do Unii Europejskiej w sferze prawa wspoélnotowego.

Sedzia SN Jozef Fragckowiak (przewodniczgcy)
Sedzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Sedzia SN Grzegorz Misiurek

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "J.P.N.V.B." w Belgii przeciwko
"P.K.Z.F." S.A. w K. z udziatem interwenienta ubocznego "A.P.", sp. zo.0. wW. 0
nakazanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 lutego 2006 r.
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
6 maja 2005 r.

uchylit zaskarzony wyrok w punkcie | i w tym zakresie przekazat sprawe

Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Strona powodowa, "J.P.N.V.B." z siedzibg w Belgii wytoczyta powodztwo
przeciwko spotce akcyjnej ,P.P.” z siedzibg w K. o zaniechanie produkowania i
wprowadzania do obrotu pod nazwg "risset" lub jakgkolwiek inng leku
zawierajgcego substancje czynng risperidon oraz o nakazanie opublikowania w
prasie na wtasny koszt w ciggu czternastu dni od uprawomocnienia sie wyroku
oswiadczenia o naruszeniu prawa strony powodowej do wytgcznego wytwarzania i
sprzedazy lekow zawierajgcych substancje czynng risperidon przez podjecie
dziatan zmierzajgcych do wytwarzania i wprowadzania do obrotu leku risset.
Wskazata, ze uzyskata na preparat risperidon patent europejski, a na podstawie

tego patentu w 1998 r. ochrone przejsciowg na terytorium Polski, majgcg trwac do



dnia 13 marca 2006 r. Strona pozwana naruszyta przystugujgce stronie powodowej
prawo ochrony przejsciowej, podejmujgc przygotowania do wprowadzenia
preparatu generycznego pod nazwg handlowg "risset". (...)

W dniu 21 pazdziernika 2003 r. interwencje uboczng po stronie pozwanej
zgtosita ,AWD P.”, spétka z 0.0. w W., ktéra dnia 18 czerwca 2003 r. nabyta od
strony pozwanej prawa i obowigzki zwigzane z swiadectwami rejestracyjnymi leku
risset.

Wyrokiem czesciowym z dnia 13 sierpnia 2003 r. Sgd Okregowy oddalit
zgdanie strony powodowej.

Sad Apelacyjny w wyniku apelacji strony powodowej zmienit zaskarzony wyrok
w ten sposéb, ze nakazat stronie pozwanej zaniechaé produkcji i wprowadzania do
obrotu pod nazwg "risset" lub jakgkolwiek inng leku zawierajgcego substancje
czynng risperidon oraz opublikowac¢ na wtasny koszt w ciggu czternastu dni od
uprawomocnienia sie wyroku o$wiadczenie o tresci wskazanej w pozwie.

Podstawe obu wyrokow stanowit nastepujgcy stan faktyczny.

W 1992 r. strona powodowa uzyskata w nastepstwie zgtoszenia dokonanego
w 1986 r. patent europejski na risperidon. Majgc na wzgledzie ten patent, Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznat stronie powodowej w dniu 22
pazdziernika 1998 r. prawo wytgcznego wytwarzania i sprzedazy zwigzku
risperidon, stanowigcego podstawe do wytwarzania leku rispolept, na okres
przejsciowy do dnia 13 marca 2006 r. Jako podstawe udzielenia tej ochrony
wymienit art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 pazdziernika 1992 r. o zmianie ustawy o
wynalazczosci i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
1993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm. — dalej: ,ustawa nowelizujgca”).

Dnia 25 listopada 2002 r. Minister Zdrowia wydat na rzecz strony pozwanej
cztery Swiadectwa rejestracji Srodka farmaceutycznego o nazwie "risset",
zawierajgcego substancje risperidon. Swiadectwa te wymieniaty jako podmiot
wytwarzajgcy lek strone pozwang, a jako miejsca konfekcjonowania leku Krakow
oraz Chorwacje. W listopadzie 2002 r. strona pozwana zgtosita w Biurze Rejestrac;ji
Srodkéw Farmaceutycznych i Materiatéw Medycznych w Warszawie preparat
generyczny risperidon pod nazwg handlowg "risset". Strona ta przygotowywata sie
do wprowadzenia leku risset do obrotu, zamieszczata o tym informacje na stronach

internetowych oraz wystgpita o jego wpisanie na liste lekow refundowanych.



Sad Okregowy, oddalajgc zgdanie, wyjasnit, ze art. 4 ust. 2 ustawy
nowelizujgcej stanowit, iz na warunkach okreslonych w ustepach 3-8 uprawniony z
patentu na srodki farmaceutyczne, srodki zywnosci lub zwigzki chemiczne w
jednym z panstw nalezgcych do Miedzynarodowego Zwigzku Ochrony Witasnosci
Przemystowej moze przejsciowo uzyskacé prawo wytgcznego wytwarzania i
sprzedazy tych produktow na terytorium Polski. Artykut 4 ust. 3 pkt 5 ustawy
nowelizujgcej przewidywat, ze Urzad Patentowy udzieli prawa, jezeli wytwarzanie
produktu w Polsce ma na celu zapewnienie potrzeb polskiego rynku i jest
ekonomicznie uzasadnione. Jednoczesnie wedtug art. 4 ust. 6, nie stanowita
naruszenia omawianego prawa sprzedaz takich samych produktéw przez osoby
trzecie przed podjeciem przez uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajajgcym
potrzeby polskiego rynku. W swietle regulacji zawartej w art. 4, dopoki wiec
uprawniony nie podejmuje produkcji w Polsce, dopoéty sprzedaz przez osobe trzecig
takich samych produktéw nie stanowi naruszenia tego prawa. Nie ulega zas
watpliwosci, ze strona powodowa nie rozpoczeta wytwarzania leku rispolept w
Polsce, nie mozna bowiem przez uzyte w art. 4 ustawy nowelizujgcej pojecie "przez
wytwarzanie" rozumie¢ wszelkich dziatan objetych definicjg wytwarzania zawartg w
art. 2 pkt 42 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (jedn. tekst:
Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm. — dalej: ,Pr.farm.”), a wiec takze dziatan
polegajgcych na pakowaniu, przepakowywaniu, magazynowaniu i dystrybuciji lekéw,
a jedynie ,materialne urzeczywistnienie rozwigzania wedtug wynalazku”, ktére nie
zostato nigdy w Polsce podjete.

Sad Okregowy uznat za niemoggce odnies¢ zamierzonego skutku takze
twierdzenia strony powodowej o tym, Ze art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej —
stanowigcy, ze nie narusza prawa wytgcznego wytwarzania i sprzedazy srodkéw
farmaceutycznych, srodkéw zywnosci lub zwigzkéw chemicznych sprzedaz takich
samych produktow przez osoby trzecie przed podjeciem przez uprawnionego
produkcji w Polsce — jest sprzeczny z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie
handlowych aspektéow praw wtasnosci intelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz.
143 — dalej: ,Porozumienie TRIPS”), bedgcego zatgcznikiem do Porozumienia
ustanawiajgcego Swiatowg Organizacje Handlu (WTO), sporzagdzonego w
Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483). Wedtug art.
27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, patenty bedg udzielane — pomingwszy okreslone

wyjatki — na wszystkie wynalazki, produkty i procesy z wszelkich dziedzin techniki,



niezaleznie od tego, czy dotyczg produktu czy procesu, pod warunkiem, ze sg
nowe, zawierajg element wynalazczy i nadajg sie do przemystowego stosowania; z
zastrzezeniem wskazanych wyjgtkow, patenty bedzie mozna uzyskiwac i z praw
patentowych korzysta¢ bez dyskryminacji ze wzgledu na miejsce dokonania
wynalazku, dziedzine techniki oraz niezaleznie od tego, czy produkty sg
importowane, czy tez produkowane lokalnie.

Na poparcie swego stanowiska Sgd Okregowy wskazat m.in., ze art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS nie miat w sprawie zastosowania ze wzgledu na niespetnienie
przewidzianej w nim przestanki nowosci wynalazku. W mysl art. 2 tego
Porozumienia, do jego cztonkow stosujg sie okreslone przepisy Konwenciji paryskiej
o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. w brzmieniu ustalonym
Aktem sztokholmskim, sporzgdzonym dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9,
poz. 51 — dalej: ,Konwencja paryska”), zgodnie zas z art. 4 i 11 tej Konwenc;ji kazdy,
kto dokonat prawidtowego zgtoszenia w jednym z panstw nalezgcych do Zwigzku
Ochrony Wtasnosci Przemystowej, moze dokonac¢ zgtoszenia wynalazku w innych
panstwach Zwigzku w ciggu dwunastu miesiecy. Zgtoszenie przez strone
powodowg wynalazku objetego ochrong przejsciowa, udzielong na podstawie art. 4
ustawy nowelizujgcej, nastgpito za granicg juz w latach osiemdziesigtych, a w
polskim Urzedzie Patentowym w 1992 r.

Sad Okregowy nie podzielit takze twierdzen strony powodowej o sprzecznosci
art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej z art. 28 Traktatu Ustanawiajgcego Wspodlnote
Europejska (dalej: ,TWE”), stanowigcym, ze ograniczenia iloSciowe w przywozie
oraz wszelkie srodki o skutku réwnowaznym sg zakazane miedzy panstwami
cztonkowskimi.

Sad Apelacyjny, zmieniajgc wyrok Sgdu Okregowego i uwzgledniajgc
oddalone tym wyrokiem powodztwo, podzielit wiekszos¢ zarzutdéw apelacyjnych
strony powodowej. Przede wszystkim przyjat, ze w sprawie ma zastosowanie art. 27
ust. 1 Porozumienia TRIPS, gdyz przewidziane w tym przepisie wymaganie
nowosci wynalazku nalezato uznaé za spetnione. Podstawe do tego dawat art. 70
ust. 8 Porozumienia TRIPS, ktéry — stanowigc, ze czitonkowie omawianego
porozumienia muszg przyjmowacé zgtoszenia wynalazkéw na farmaceutyki i
przyznawac zgtaszajgcym ochrone patentowg tak jakby kryteria patentowe
zaistniaty w chwili dokonania zgtoszenia — wprowadza swego rodzaju fikcje

utrzymujgcg stan nowosci, takze nowosci, zaktadanej przez art. 4 ust. 3 pkt 3



ustawy nowelizujgcej, odsytajgcy do art. 10-12 ustawy z dnia 19 pazdziernika

1972 r. o wynalazczosci (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. nr 26, poz. 117 ze zm. — dalej:
L2ustawa o wynalazczosci”). Z kolei podobienstwo prawa przejsciowego, udzielonego
na podstawie art. 4 ustawy nowelizujgcej do patentu w ujeciu ustawy o
wynalazczosci, nakazywato uznac to prawo za patent w rozumieniu art. 1 Konwenciji
paryskiej, czyli za prawo, ktdrego pojecie wyznacza zakres przedmiotowy ochrony
udzielanej przez art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego, art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS jest ze
wzgledu na swag tres¢ przepisem samowykonalnym, w zwigzku z czym,
uwzgledniajgc art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 3 i art. 91 ust. 1 Konstytucji, moze byc¢
stosowany przez sady bezposrednio. Zakazujgc dyskryminacji polegajgcej na
uzaleznieniu ochrony patentowej od miejsca produkcji, wytgczyt on zastosowanie w
sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, uzalezniajgcego wykonywanie objetego
sporem prawa od podjecia przez uprawnionego produkcji w Polsce.

Sad Apelacyjny zgodzit sie tez z twierdzeniami strony powodowej, ze
srodkami o skutku réwnowaznym w rozumieniu art. 28 TWE z ilosciowymi
ograniczeniami w imporcie towarow miedzy panstwami cztonkowskimi mogg by¢
regulacje prawne z dziedziny ochrony wtasnosci przemystowej. Nie uznat jednak za
taki Srodek art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, ktory — jego zdaniem — ogranicza
prawa wytgczne, w rezultacie wiec poszerza zakres swobodnego przeptywu
towardw, a nie sciesnia.

Mimo ze wykluczenie zastosowania w sprawie art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizujgcej uczynito bezprzedmiotowg kwestie, czy w przepisie tym przez
wytwarzanie nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania, ktére ma na wzgledzie art. 2 pkt
42 Pr.farm., czy tylko produkcje, Sad Apelacyjny odniést sie takze do tego
problemu. Opowiedziat sie za zgodnym z art. 2 pkt 42 Pr.farm. rozumieniem art. 4
ust. 6 ustawy nowelizujgcej. Ponadto — zdaniem Sgdu Apelacyjnego — wytwarzanie
W znaczeniu przyjetym przez art. 2 pkt 42 Pr.farm. wyznacza réwniez zakres
przedmiotowy prawa udzielonego stronie powodowej na podstawie art. 4 ust. 2
ustawy nowelizujgce;j.

Strona pozwana, skarzgc w catosci wyrok Sgdu Apelacyjnego jako podstawy
kasacyjne powotata naruszenie art. 1 Konwencji paryskiej, art. 16 ust. 3 i art. 57
ustawy o wynalazczosci, art. 27 ust. 1 i art. 70 ust. 8 lit. b Porozumienia TRIPS oraz
art. 2 pkt 42 Pr.farm. (...)



Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Zniesienie przez przepisy ustawy z dnia 30 pazdziernika 1992 r. o zmianie
ustawy o wynalazczosci i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
zakazu udzielania w Polsce patentéw na srodki zywnosci, srodki farmaceutyczne i
zwigzki chemiczne oraz wprowadzenie przewidzianej w art. 4 ust. 2-8 tej ustawy
przejsciowej ochrony dotyczgcej srodkéw zywnosci, srodkéw farmaceutycznych i
zwigzkow chemicznych przez umozliwienie uzyskania prawa wytgcznego
wytwarzania i sprzedazy tych produktéw na terytorium Polski uprawnionemu z
patentu wydanego w jednym z panstw Miedzynarodowego Zwigzku Ochrony
Wiasnosci Przemystowej pozostawato w Scistej tgcznosci z Traktatem o stosunkach
handlowych i gospodarczych miedzy Rzeczgpospolitg Polskg a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki, sporzgdzonym w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 21994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), ktéry wszedt w zycie dnia 6 sierpnia 1994 r.
(por. oswiadczenie rzgdowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. nr 97, poz. 468). W art.
IV tego Traktatu Polska — w celu zapewnienia odpowiedniej i skutecznej ochrony
oraz przestrzegania praw wiasnosci intelektualnej — zgodzita sie m.in. na objecie
ochrong patentowg produktu oraz procesow produkcyjnych dla lekéw i chemikaliéw
na okres co najmniej réwny temu, jaki jest przewidziany dla innych rozwigzan
podlegajgcych opatentowaniu. Z kolei w ustepie 3 aneksu 1 do wymienionego
Traktatu postanowiono, ze w celu zaspokojenia potrzeb polskiego rynku przez
lokalng produkcje, jesli jest to ekonomicznie uzasadnione, Polska zapewni
przejsciowg ochrone produktéw, ktére obecnie nie podlegajg opatentowaniu
zgodnie z polskim prawem patentowym, a majg nastepujgce wiasciwosci: produkt
ten bedzie podlegat opatentowaniu w Polsce po dniu 31 grudnia 1992 r.; patent
zostat wydany dla tego produktu w panstwie, ktére obecnie przyznaje ochrone
patentowg wynalazkom tego rodzaju; produkt ten nie byt sprzedawany w Polsce.
Wiasciciele produktow spetniajgcych te kryteria bedg mieli prawo otrzymania
wylgcznej rejestracji do wytwarzania i sprzedawania produktu w Polsce, jesli
wtasciciel patentu wystgpi o zgode na sprzedaz w ciggu szesciu miesiecy od
otrzymania pierwszej zgody na obrot w jakimkolwiek kraju i jezeli produkt spetnia
polskie wymagania dotyczgce dopuszczania do obrotu. Okres wytgcznego prawa
wytwarzania i sprzedazy w Polsce bedzie taki sam, jak niewygasty okres ochrony

patentowej w kraju pierwotnej rejestraciji.



Przytoczony ustep aneksu 1 ma jednoznacznie na wzgledzie jako przestanke
ochrony produkcje w Polsce wedtug rozwigzania, na ktére udzielona zostanie
ochrona, tj. materialne urzeczywistnianie chronionego rozwigzania w Polsce.
Okolicznoéc¢ ta ze wzgledu na $cisty zwigzek przytoczonego ustepu z regulacjg art.
4 ustawy nowelizujgcej przemawia za tym, aby réwniez przez wytwarzanie w
Polsce, o ktorym mowa w tej regulacji, rozumie¢ produkcje w Polsce wedtug
rozwigzania objetego przejsciowg ochrong. Niezaleznie od tego, taki sam wniosek
uzasadnia art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, mowigcy o podjeciu ,przez
uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajajgcym potrzeby rynku polskiego”,
zwtaszcza w zestawieniu z wielokrotnie wystepujagcym w tym artykule terminem
~produkt’. Za powyzszym wnioskiem przemawia rowniez podnoszona w toku
dotychczasowego postepowania koniecznos¢ traktowania srodkéw
farmaceutycznych w $wietle ustawy nowelizujgcej na rowni ze srodkami zywnosci i
zwigzkami chemicznymi, a zaréwno co do srodkéw zywnosci, jak i zwigzkdw
chemicznych brak odpowiednika przepisu art. 2 pkt 2 Pr.farm.

W rezultacie nie byto podstaw do przyjecia, ze zawarta w art. 2 pkt 42 Pr.farm.
definicja wytwarzania produktu leczniczego jest miarodajna takze przy
rozstrzyganiu o spetnieniu wynikajgcej z art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej
przestanki przejsciowej ochrony wytgcznego wytwarzania i sprzedazy srodka
farmaceutycznego w Polsce, czyli — innymi stowy — nie byto podstaw do uznania, ze
przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej ograniczenie ochrony odpada nie
tylko wtedy, gdy uprawniony podjat w Polsce produkcje srodka farmaceutycznego,
ale réwniez wtedy, gdy uprawniony podjat w Polsce inne dziatania mieszczace sie w
zdefiniowanym w art. art. 2 pkt 2 Pr.farm. pojeciu wytwarzania produktu
leczniczego.

Uwzgledniajgc zatem jedynie tres¢ art. 4 ustawy nowelizujgcej i fakt
niepodjecia przez strone powodowg produkc;ji leku rispolept w Polsce, nalezatoby
zgdanie strony powodowej, o ktdérym orzeczono wyrokiem czesciowym, oddalic.
Sad Apelacyjny jednoczesnie uznat jednak wynikajgcg z art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizujgcej przestanke ochrony przejsciowej w postaci podjecia produkciji w
Polsce za niezgodng z art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS i przyjat, ze art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS, od kiedy stosuje sie on w Polsce (1 stycznia 2000 r.),
wytgcza, w granicach swego obowigzywania, zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizujgcej. W zakresie wiec, w ktérym art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS



wylgcza zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, przestankg ochrony
przejsciowej przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizujgcej nie jest juz
produkcja krajowa.

Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty skierowane przeciwko
powyzszemu stanowisku Sgdu Apelacyjnego nalezy co do zasady podzieliC.

W toku postepowania wiele uwagi poswiecono kwestii bezposredniej
skutecznosci przepisow Porozumienia TRIPS, w tym w szczegdlnosci art. 27 ust. 1.
Strona pozwana eksponowata decyzje Rady 94/800 WE (Dz. Urz. WE z1994 r., L
336, s. 1) oraz ustalone orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci wykluczajgce w
zasadzie skutek bezposredni przepiséw Porozumienia TRIPS w sferze prawa
wspolnotowego (por. w szczegolnosci wyrok w sprawie C-149/96, Portugalia
przeciwko Radzie, Zb.0rz.1999, s. I-8395, wyrok w sprawie C-93/0, Biret
International przeciwko Radzie, Zb.Orz.2003, s. 1-10497, i wyrok w sprawie C-
377/02, Leon van Parys NV przeciwko BIRB, ,Europejski Przeglad Sgdowy" 2006,
nr 3, s. 16). Strona powodowa — ktorej argumentacje uwzglednit Sad Apelacyjny —
akcentowata natomiast, ze w sferze prawa krajowego panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej Trybunat Sprawiedliwosci nie wykluczyt w swietle prawa
wspoélnotowego bezposredniego skutku przepiséw Porozumienia TRIPS (wyrok w
potgczonych sprawach C-300/98 i C-392/98, Dior/Assco, Zb.0Orz.2000, s. 1-11307).
Podniosta takze, ze tres¢ art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS spetnia wszelkie
wymagania warunkujgce bezposrednie stosowanie przepiséw umowy
miedzynarodowej (jasnos¢, precyzyjnosc, bezwarunkowos$¢ i zupetnosc), jak tez
zwrdécita uwage na krytyke kierowang pod adresem orzecznictwa odmawiajgcego
bezposredniego skutku przepisom Porozumienia TRIPS.

Pierwszoplanowe znaczenie w sprawie ma jednak pytanie, czy art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS w ogdle odnosi sie do prawa przyznanego stronie powodowe]
na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizujgcej. Na pytanie to nalezy udzieli¢
odpowiedzi negatywnej.

Artykut 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS normuje trzy zagadnienia: zdolnosc¢
patentowg, zakres wynalazkow, na ktore wydaje sie patenty, oraz zakaz
dyskryminacji przy korzystaniu z praw patentowych ze wzgledu na miejsce
dokonania wynalazku, dziedzine techniki, do ktérej wynalazek nalezy, lub miejsce
produkcji prowadzonej wedtug wynalazku. W toku postepowania, rozpatrujgc
kwestie, czy art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS odnosi sie do prawa przejsciowego



przyznanego stronie powodowej, uwzgledniono przede wszystkim wymagania tego
przepisu dotyczgce zdolnosci patentowej, a scisle rzecz biorgc, przestanke
NOWOSCI.

Trzeba sie zgodzi¢ z twierdzeniami, ze prawo przejsciowe przyznane stronie
powodowej w 1998 r. nie dotyczyto wynalazku majgcego ceche nowosci.
Rozstrzyga o tym powigzanie art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS — przez przepis
art. 2 ust. 1 tego Porozumienia, nakazujgcy jego cztonkom zastosowanie sie do
wymienionych w nim przepiséw Konwencji paryskiej — z art. 4 tej Konwencji,
przewidujgcym w odniesieniu do prawidtowo zgtoszonych wynalazkéw
dwunastomiesieczny termin pierwszenstwa, a takze ustalenie dotyczace zgtoszenia
przez strone powodowg wynalazku oraz jej staran o zapewnienie wynalazkowi
ochrony na podstawie art. 4 ustawy nowelizujgce;.

Uzasadnienia do objecia hipotezg art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS
przyznanego stronie powodowej prawa przejsciowego nie dostarcza takze art. 70
ust.8 lit. b tego Porozumienia, dotyczacy tylko takiej sytuacji, w ktérej cztonek tego
porozumienia w dniu jego wejscia w zycie nie zapewniat w zakresie zobowigzan
wynikajgcych z art. 27 Porozumienia ochrony patentowej farmaceutykom i
produktom chemicznym dla rolnictwa, a Polska — po zmianach wprowadzonych
przepisami ustawy nowelizujgcej (art. 1 pkt 6, art. 4 ust. 1 i art. 9) — zapewniata taka
ochrone juz od dnia 15 stycznia 1993 r. Istotg rozwigzania przyjetego w art. 70 ust.8
lit. b jest skierowany do panstwa nieprzewidujgcego wspomnianej ochrony w dniu 1
stycznia 1995 r. nakaz przyjmowania od tego dnia zgtoszen patentowych
dotyczgcych farmaceutykéw i produktéw chemicznych dla rolnictwa oraz
przechowywania ich do czasu ustanowienia przepiséw zapewniajgcych wymagang
ochrone patentowg z zapewnieniem oceny wedtug kryteriow zdolnosci patentowe;j
wynikajgcych z art. 27 ust. 1 TRIPS, tak jakby kryteria te byly stosowane w tym
panstwie juz w chwili dokonania zgtoszenia. Rozwigzanie to odnosi sie rowniez —
uwzgledniajgc priorytet wynikajacy z art. 4 Konwencji paryskiej — do zgtoszen
dotyczgcych wspomnianych wynalazkow dokonanych w innym panstwie po dniu 31
grudnia 1993 r.

Kluczowe znaczenie ma jednak pytanie o mozliwosé poddania przyznanego
stronie powodowej prawa przejsciowego zawartym w art. 27 ust. 1 Porozumienia
TRIPS zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych ze
wzgledu na miejsce dokonania wynalazku, dziedzine techniki, do ktorej wynalazek



nalezy, lub miejsce produkcji prowadzonej wedtug wynalazku. Pytanie to tgczy sie z
art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej i art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Szerokie
rozumienie patentu w art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej — zaliczenie do patentéw na
wynalazki réwniez réznego rodzaju patentdow przemystowych uznanych przez
ustawodawstwo panstw bedgcych cztonkami Zwigzku Ochrony Witasnosci
Przemystowej, jak patenty wprowadcze, patenty na ulepszenia, patenty i
Swiadectwa dodatkowe itd. — mogtoby uzasadniac objecie tym przepisem takze
prawa przejsciowego przyznanego stronie powodowej na podstawie art. 4 ustawy
nowelizujgcej. Z kolei art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS, postanawiajgcy, ze
przepisy tego Porozumienia stosuje sie do wszystkich przedmiotéw chronionych na
terytorium panstwa cztonkowskiego w dniu wejscia w zycie Porozumienia, mégtby w
zwigzku z wspominanym nakazem stosowania przez cztonkow Porozumienia
TRIPS przepiséw Konwenciji paryskiej i art. 1 ust. 4 tej Konwencji przemawia¢ za
poddaniem zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS zakazom dyskryminaciji
przy korzystaniu z praw patentowych ze wzgledu na miejsce dokonania wynalazku,
dziedzine techniki, do ktorej wynalazek nalezy, lub miejsce produkcji prowadzonej
wedtug wynalazku takze prawa przejsciowego przyznanego stronie powodowej na
podstawie art. 4 ustawy nowelizujgcej. Jednakze uregulowanie zawarte w art. 70
ust. 2 Porozumienia TRIPS jest opatrzone zastrzezeniem ,jezeli w niniejszym
Porozumieniu nie postanowiono inaczej”, poddanie zas prawa przejsciowego
przyznanego stronie powodowej zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS
zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych trudno pogodzi¢
nawet z samym tym przepisem.

Jezeli chodzi o przestanki zdolnosci patentowej, art. 27 ust. 1 Porozumienia
TRIPS zada od panstw cztonkowskich jedynie tego, aby — jezeli stawiaty w tym
wzgledzie wyzsze lub nizsze wymagania — dostosowaty sie do wymagan
przewidzianych w tym przepisie. Nie bytoby konsekwentne, gdyby okreslone
rozwigzanie nie mogto zosta¢ opatentowane ze wzgledu na niespetnienie
przestanek zdolnosci patentowej okreslonych w art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS,
mozna by natomiast prawo tymczasowe dotyczgce takiego rozwigzania przyznane
stronie powodowej zanim Porozumienie TRIPS zaczeto sie stosowac¢ w Polsce,
objg¢ przewidzianym w tym przepisie zakazem dyskryminacji, eliminujgcym
przewidziang w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej przestanke ochrony, stanowigcag
zasadniczy motyw przyznania tego prawa.



To jednak, ze art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS nie uchyla zastosowania w
sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, nie wytgcza oceny tego przepisu z
punktu widzenia zgodnosci z art. 28 TWE. Przeszkodg w tym wzgledzie nie
powinno by¢ w szczegolnosci pozostawienie bez zmian ust. 3 aneksu 1 do Traktatu
o stosunkach handlowych i gospodarczych miedzy Rzeczgpospolitg Polskg a
Stanami Zjednoczonymi Ameryki przez Protokot dodatkowy miedzy
Rzeczgpospolitg Polskg a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli
dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 3, poz. 14), w celu uzgodnienia
zobowigzan wynikajgcych z tego Traktatu ze zobowigzaniami Polski wynikajgcymi z
cztonkostwa w Unii Europejskie;j.

Nalezy przyjac¢, inaczej niz Sgd Apelacyjny, ze w swietle orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwosci, art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej stanowi zakazany
przez art. 28 TWE srodek o skutku rownowaznym ograniczeniom ilosciowym w
imporcie. W wyroku w sprawie 8/74, Prokurator Krélewski przeciwko Benoit i
Gustave Dassonville (Zb.Orz. 1974, s. 837), zaliczono do srodkéw o skutku
réwnowaznym ograniczeniom ilosciowym w przywozie wszelkie przepisy panstw
cztonkowskich moggce utrudnia¢ handel wewnagtrzwspdlnotowy bezposrednio lub
posrednio, rzeczywiscie lub potencjalnie. Wedtug tego wyroku, warunkiem
wystarczajgcym do uznania okreslonego przepisu za Srodek o skutku
rbwnowaznym ograniczeniom ilosciowym w imporcie wystarczy wiec wykazanie, ze
w pewnych sytuacjach moze on niekorzystnie oddziata¢ na handel miedzy
panstwami cztonkowskimi, np. skfaniajgc, ze wzgledu na odmienne traktowanie
towaréw importowanych, do rozpoczecia produkcji w kraju.

W wyrokach w sprawie C-235/89, Komisja przeciwko Wiochom (Zb.Orz.1992,
s. I-777), i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko Zjednoczonemu Krolestwu i
Pdtnocnej Irlandii (Zb.0rz.1992, s. -29), za $rodek o skutku rownowaznym
ograniczeniom ilosSciowym w imporcie zostaty uznane przepisy w znacznym stopniu
podobne do art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej, przewidujgce ustanowienie licenc;ji
przymusowej w razie niepodjecia krajowej produkcji wedtug opatentowanego
wynalazku. W wyrokach tych podkreslono, ze przepisy o takiej tresci zniechecajg do
importowania produktéow objetych patentem, a zachecajg do ich wytwarzania w
kraju, mogg wiec utrudnia¢ w sposéb bezposredni lub posredni handel
wewnatrzwspolnotowy. Na tle tych uwag nie powinno wiec budzi¢ watpliwosci, ze

przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej uzaleznienie ochrony prawnej od



produkcji krajowej stwarza dla uprawnionego, ktory chce korzysta¢ z tego prawa,
bodziec do podjecia produkcji krajowej kosztem importu, a zatem miesci sie w
hipotezie art. 28 TWE.

Jednoczesnie nie mozna ograniczenia zawartego w art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizujgcej uznac za dopuszczalne w drodze wyjatku na podstawie art. 30 TWE,
zgodnie z ktérym, postanowienia art. 28 TWE nie stanowig przeszkody w
stosowaniu m.in. zakazéw lub ograniczen przywozowych, wywozowych lub
tranzytowych uzasadnionych wzgledami ochrony wtasnosci przemystowej, jezeli nie
stanowig srodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczen w handlu.
Trybunat Sprawiedliwos$ci, odwotujgc sie do swego wczesniejszego orzecznictwa,
wyrazit poglad, ze odstepstwo od zakazéw art. 28 TWE moze by¢ w swietle art. 30
TWE usprawiedliwione jedynie ochrong uprawnien nalezgcych do istoty prawa
wtasnosci przemystowej, tj. uprawnien do wytgcznego uzywania wynalazku oraz
sprzeciwienia sie naruszeniom sfery wytgcznosci, stosowanie za$ sankcji w
przypadku niepodjecia produkcji w kraju nie tylko nie stuzy tym uprawnieniom, lecz
w nie godzi. Sankcje tego rodzaju majg na wzgledzie wytgcznie popieranie
produkcji krajowej, czyli cel szkodliwy z punktu widzenia wspolnotowego. Z punktu
widzenia wspolnotowego, uwzgledniajgc istote patentu, nie ma podstaw do tego,
aby korzystanie z patentu przez importowanie wyrobéw traktowa¢ odmiennie od
korzystania z patentu przez produkowanie wyrobéw w kraju (wyroki w sprawie C-
235/89, Komisja przeciwko Wiochom, i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko
Zjednoczonemu Krolestwu i Potnocnej Irlandii).

Nalezy zaznaczy¢, ze nie wchodzi rowniez w gre uzasadnienie
niedopuszczalnego w swietle art. 28 TWE przepisu art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizujgcej tzw. wymaganiami imperatywnymi w rozumieniu wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci w sprawie 120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko
Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein, sprawa cassis de Dijon (Zb.Orz. 1979,
S. 649).

Konsekwencje uznania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizujgcej za niedopuszczalny
Srodek o skutku rownowaznym ograniczeniom ilosciowym w imporcie stanowi,
zgodnie z zasadg bezposredniej skutecznosci oraz pierwszenstwa prawa
wspoélnotowego przed prawem krajowym, niemozno$¢ stosowania tego przepisu
przez polskie sgdy, poczynajgc od dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej, w
sferze prawa wspolnotowego (zob. art. 91 ust. 3 Konstytucji oraz wyrok Trybunatu



Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A Zb.Urz. 2005, nr 5, poz.
49). Dopiero wiec od dnia 1 maja 2004 r. niemozliwe stato sie uzaleznienie
przejsciowej ochrony przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizujgcej od
podijecia produkcji w Polsce.

Artykut 4 ust. 5 ustawy nowelizujgcej nakazuje stosowac do uzyskania i
wykonywania prawa, o ktérym mowa w tym artykule, przepisy ustawy o
wynalazczosci. Trafnie wskazano w skardze kasacyjnej, ze zgodnie z majgcym
zastosowanie w sprawie na podstawie powyzszego odestania przepisem art. 16 ust.
3 ustawy o wynalazczosci, zakres przedmiotowy przyznanego stronie powodowe;j
prawa wytgcznego wytwarzania i sprzedazy okres$lajg dane zawarte w dokumencie
ochrony przejsciowej, w zwigzku z czym poza tym zakresem pozostajg, inaczej niz
przyjat Sad Apelacyjny, takie czynnosci, ktére nie sg objete opisem zawartym w
dokumencie ochrony przejsciowej, cho¢by miescity sie w pojeciu wytwarzania
okreslonym w art. 2 pkt 42 Pr.farm.

Odestanie do ustawy o wynalazczosci zawarte w art. 4 ust. 5 ustawy
nowelizujgcej nie wyklucza jednak zastosowania w sporach dotyczgcych
omawianego prawa takze przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm. —
dalej: ,Pr.w.p.”). Jezeli zgodnie z regutami intertemporalnymi rozgraniczajgcymi
zastosowanie ustawy o wynalazczosci i Prawa wiasnosci przemystowej nalezy
stosowac przepisy Prawa wtasnosci przemystowej, przepisy te powinny znalez¢
zastosowanie réwniez w odniesieniu do prawa wytgcznego przyznanego na
podstawie art. 4 ustawy nowelizujgcej. Artykut 4 ust. 5 ustawy nowelizujgcej nie
stanowi normy intertemporalnej, lecz jest jedynie wyrazem techniki legislacyjnej —
rozciggniecia przepiséw normujgcych patenty na inny, podobny przedmiot. Jak
wyjasnit Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC
2005, nr 3, poz. 53), nawigzujgc do wypowiedzi piSmiennictwa, z art. 315 Pr.w.p.
nalezy wywies¢ norme intertemporalng nakazujgcg do oceny skutkéw zdarzen,
ktére nastgpity po wejsciu w zycie Prawa wlasnosci przemystowej (22 sierpnia
2001 r.), stosowac przepisy tej ustawy. Zgodnie wiec z tg normg, ocena skutkéw
naruszen prawa dokonanych po dniu 21 sierpnia 2001 r. powinna by¢
przeprowadzona wedtug przepisow Prawa wlasnosci przemystowej, tj. —
uwzgledniajgc okolicznosci niniejszej sprawy — wedtug art. 287 i nast. tego Prawa, a
nie powotanego w skardze kasacyjnej art. 57 ustawy o wynalazczosci. Nalezy



zaznaczyc¢, ze przy ocenie skutkow zdarzen zaistniatych po tym dniu mogg by¢
uwzglednione jeszcze inne przepisy Prawa wiasnosci przemystowej, z ktérych
trzeba wymienic¢, ze wzgledu na okolicznosci sprawy, art. 69 ust. 1. (...)

Z przedstawionych przyczyn Sad Najwyzszy na podstawie art. 398%° § 1 k.p.c.

orzekt, jak w sentenciji.



