ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2011 г. N 18АП-7313/2010

Дело N А34-1189/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2011 года

Постановление изготовлено в полном объеме 01 апреля 2011 года

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Румянцева А.А.,

судей Ермолаевой Л.П., Богдановской Г.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кочневой М.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" на решение Арбитражного суда Курганской области от 15.06.2010 по делу N А34-1189/2010 (судья Широков В.Л.).

В судебном заседании приняли участие представители:

закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" - Сметанин А.М. (доверенность от 09.03.2011), Лаптев В.В. (доверенность от 05.03.2011);

открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" - Лебедев А.Н. (доверенность от 19.08.2009).

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" (далее - истец, ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО") обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (далее - ответчик, ОАО "Синтез"), в котором просит: пресечь действия ответчика, нарушающие исключительное право истца на изобретение "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282); опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении с указанием действительного правообладателя; изъять из оборота и уничтожить произведенную ответчиком партию продукта "Устройство УПКкм "Синтез" с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов" (в трех исполнениях); изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика применяемые ответчиком (третьими лицами по заказу или поручению ответчика) оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительного права истца на изобретение "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282).

До принятия решения по существу спора истцом заявлено и судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворено ходатайство об изменении основания иска (л.д. 105-107, 109-110), согласно которому истец просил исключить из оснований иска указание на то, что в производимом ответчиком продукте использована полезная модель "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенное с капельницей при помощи трубки", исключительное право на которую принадлежит ответчику (патент на полезную модель N 89955), так как данный продукт содержит каждый признак указанной полезной модели, приведенной в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели. При этом формула данной полезной модели "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенное с капельницей при помощи трубки", патент N 995) содержит в себе все признаки изобретения, приведенные в независимых пунктах содержащейся в патенте формулы изобретения "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282), исключительное право на которое принадлежит истцу на основании указанного патента. Истец полагает, что производимый, хранимый с целью продажи, предлагаемый к продаже, продаваемый ответчиком продукт содержит в себе все признаки изобретения, приведенные в независимых пунктах содержащейся в патенте формулы изобретения (патент на изобретение N 2143282), исключительное право на которое принадлежит истцу.

Решением Арбитражного суда Курганской области от 15.06.2010 в удовлетворении исковых требований отказано (т. 1 л.д. 155-158).

Не согласившись с принятым решением, ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" обратилось в арбитражный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить (т. 2 л.д. 2-7).

В обоснование апелляционной жалобы ее податель сослался на то, что при вынесении решения имело место неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права. Суд необоснованно посчитал доказанным то обстоятельство, что ответчик осуществляет использование именно своего патента и пришел к выводу о том, что ответчик вводит в гражданский оборот продукт на законных основаниях в соответствии с правами, предоставленными им правообладетелем. Суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайство истца о назначении экспертизы. Кроме того, просил назначить по настоящему делу проведение экспертизы.

В материалы дела ОАО "Синтез" представлен отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому ответчик решение суда считает законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению (т. 2 л.д. 51-58).

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2010 производство по делу N А34-1189/2010 приостановлено в связи с назначением по настоящему делу экспертизы, проведение которой поручено эксперту Семенову Владимиру Ивановичу.

В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 03.02.2011 поступило заключение эксперта Семенова Владимира Ивановича по результатам экспертизы, проведенной в рамках рассматриваемой апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Курганской области от 15.06.2010 по делу N А34-1189/2010 в связи с чем производство по апелляционной жалобе возобновлено.

В судебном заседании представитель истца просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика просил оставить без изменения решение суда, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании 24.03.2011 был объявлен перерыв в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 25.03.2011.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Как следует из материалов дела, патент N 2143282 на изобретение "Устройство для переливания крови" с приоритетом изобретения от 06.05.1998 и сроком действия в течение 20 лет при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе выдан Акционерному обществу закрытого типа "Интероко" и зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.12.1999 г.

Патентообладатель - акционерное общество закрытого типа "Интероко"

по договору от 03.08.2006 N 41 об уступке патента N 2143282 на изобретение

"Устройство для переливания крови", зарегистрированному 03.10.2007

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам, уступило правопреемнику - Закрытому акционерному обществу "Научно-прозводственное предприятие "ИНТЕРОКО" права, удостоверенные указанным патентом.

Ответчиком в материалы дела представлен патент на полезную модель N 89955 "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенным с капельницей при помощи трубки, заявка N 2009125453, приоритет полезной модели 03.07.2009, зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.12.2009, срок действия патента истекает 03.07.2019 г.

Истец, полагая, что ответчиком нарушено исключительное право ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" на изобретение "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282), обратился в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил доказательств того, что продукт ответчика "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное, УПКкм-"Синтез" не соответствует полезной модели, защищенной патентом N 89955, и что ответчик используют при его изготовлении не свой патент, а патент истца на изобретение N 2143282. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик вводит в гражданский оборот продукт на законных основаниях, в соответствии с правами, предоставленными им правообладателем. В связи с этим, оснований для вывода о нарушении ответчиком прав истца на изобретение, защищенного патентом N 2143282, не имеется.

Указанные выводы суда первой инстанции нельзя признать правильными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Статьей 1351 ГК РФ предусмотрено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству; полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой; полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно статье 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель; охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В силу статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 этой же статьи; полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 этой же статьи.

В силу подпунктов 2, 5 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Статья 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции сослался на выработанный Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подход, изложенному в пункте 9 Информационного письма от 13.12.2007 N 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Аналогичный подход Президиум Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации применил не только к полезным моделям, но и изобретениям. Так, в Постановлении N 8091/09 от 01.12.2009 указано, что при наличии двух патентов на изобретение, действия лица по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Указанный в пункте 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 122 от 13.12.2007 г. подход применим не только к полезным моделям, но и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.

Истец не выдвигал требований о признании недействительным патента ответчика, равно как не представил доказательств о том, что данный патент оспорен в ином порядке в соответствующем органе власти, а именно в закрепленном законодательством особом порядке признания патента недействительным. Вместе с тем, при подаче искового заявления в

обоснование иска истец сослался на то, что в продукте ответчика использована

полезная модель "Устройство для переливания крови и ее компонентов с

микрофильтром, соединенное с капельницей при помощи трубки",

исключительное право на которую принадлежит ответчику (патент на полезную модель N 89955), так как данный продукт содержит каждый признак указанной полезной модели, приведенной в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели. При этом формула данной полезной модели "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенное с капельницей при помощи трубки", патент N 89955) содержит в себе все признаки изобретения, приведенные в независимых пунктах содержащейся в патенте формулы изобретения "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282), исключительное право на которое принадлежит истцу на основании указанного патента.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции отклонил ходатайство ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" о проведении экспертизы, указав, что ответы на поставленные не приведут к возможности сделать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении исковых требований.

Согласно ч. 2 ст. 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Однако, в нарушении ч. 2 ст. 82 АПК РФ суд не воспользовался своим правом самостоятельно сформулировать вопросы для проведения экспертизы.

В суде апелляционной инстанции стороны заявили ходатайство о проведении экспертизы.

Судом апелляционной инстанции по делу была назначена экспертиза, на разрешение эксперту были поставлены следующие вопросы:

- имеются ли все признаки полезной модели "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенным с капельницей при помощи трубки" патент N 89955 в продукте "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов", производимом ОАО "Синтез" и можно ли сделать вывод о том, что "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов" производится ОАО "Синтез" в соответствии с патентом N 89955?

- содержит ли продукт "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез" исполнение 3, экземпляр которого представлен для экспертизы, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 2143282 формулы изобретения "Устройство для переливания крови" либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в области медицинской техники до даты начала производства этого продукта ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез", исходя из того, что производство продукта "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез" начато ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" с даты, указанной в представленном для целей экспертизы документе, которым определена дата начала такого производства?

Согласно заключению эксперта Семенова Владимира Ивановича от 01.02.2011 все признаки полезной модели "Устройство для переливания крови и ее компонентов с микрофильтром, соединенным с капельницей при помощи трубки" патент N 89955 отсутствуют в продукте "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов", производимом ОАО "Синтез"; "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез" исполнение 3, экземпляр которого представлен для экспертизы, содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 2143282 формулы изобретения "Устройство для переливания крови" (т. 3 л.д. 110-129).

Доводы ответчика о противоречивости и неполноте экспертного заключения, а также ходатайство о проведении повторной экспертизы отклонены судом апелляционной инстанции.

Так, в представленном в суд апелляционной инстанции решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.03.2011 в отношении признака, характеризующего соединение корпуса капельницы с корпусом микрофильтра посредством трубки для крови, отмечено следующее. В описании полезной модели по оспариваемому патенту на раскрыта причинно-следственная связь между данным признаком и указанным техническим результатом. Согласно описанию к оспариваемому патенту, удаление из крови и ее компонентов микроагрегатов размером более 25 мм с коэффициентом фильтрации 98,5% обеспечивается только признаками, относящимися только к фильтрующему элементу, а не соединением корпуса капельницы с корпусом микрофильтра посредством трубки для крови. Таким образом, данный признак является несущественным (т. 4 л.д. 7-29).

В отношении элементов фильтра данное решение содержит выводы о том, что технический результат по оспариваемому патенту (N 89955) достигался в известном изделии, изготовленном по ТУ ответчика, и не приводит к возникновению иного технического результата. Соответственно сделаны выводы о том, что изделие не обладает признаком "новизны".

Поэтому оснований полагать, что заключение эксперта Семенова Владимира Ивановича имеет недостоверные выводы, не имеется.

При таких обстоятельствах судом апелляционной инстанции установлено, что при использовании продукта "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез" нарушено исключительное право ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" на изобретение "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282).

В силу подпунктов 2, 5 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Удовлетворяя заявленные требования, суд учитывает, что требования о прекращении нарушения прав направлены на запрет использовать "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез".

Однако, оснований для удовлетворения исковых требований в части обязания уничтожить оборудование, используемое для совершения нарушения исключительного права ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" на изобретение "Устройство для переливания крови" (патент на изобретение N 2143282) не имеется, поскольку оборудование, используемое ОАО "Синтез" не индивидуализировано, не указана его принадлежность, место нахождения.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

постановил:

решение Арбитражного суда Курганской области от 15.06.2010 по делу N А34-1189/2010 отменить.

Исковые требования закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" удовлетворить частично.

Обязать открытое акционерное общество "Синтез" прекратить использование, производство и реализацию продукта под названием "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез", содержащего признаки изобретения закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО", защищенного патентом на изобретение N 2143282 "Устройство для переливания крови".

Уничтожить произведенную открытым акционерным обществом "Синтез" партию продукта "Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКкм-"Синтез" (исполнение 3).

Обязать опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении прав закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" открытым акционерным обществом "Синтез" и о неправомерном использование изобретения, охраняемого патентом на изобретение N 2143282 "Устройство для переливания крови".

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Синтез" в пользу закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРОКО" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

В случае обжалования постановления информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайтах Федерального арбитражного суда Уральского округа по адресу http://fasuo.arbitr.ru либо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу http://rad.arbitr.ru.

Председательствующий судья

А.А.РУМЯНЦЕВ

Судьи:

Л.П.ЕРМОЛАЕВА

Г.Н.БОГДАНОВСКАЯ

