Sygn. akt I ACa 636/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SA Katarzyna Polanska - Farion

Sedziowie: SA Edyta Jefimko (spr.)

SO (del.) Dorota Brodziak

Protokolant: sekr. sad. Marta Lach

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) & Co. KG z siedziba w I. (Niemcy)
przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnosScia w W.

o ochrone prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 12 marca 2012 r.
sygn. akt XXII GWzt 2/12

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od (...) & Co. KG z siedzibg w I. (Niemcy) na rzecz (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnosciq w W. kwote 1260 (jeden tysiqgc dwiescie szesédziesiqt ) zlotych tytulem zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

IACa 636/12

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 12 marca 2012 r. wydanym w sprawie z powodztwa (...) & Co. KG z siedzibg w 1.
(Niemcy) skierowanego przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. o ochrone prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego- Sad Okregowy w Warszawie oddalit powo6dztwo, zasadzajac od (...) & Co. KG
z siedziba w I. na rzecz (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W. kwote 2.537 zl, tytulem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego.

Powyzszy wyrok Sqd Okregowy wydal na podstawie nastepujacych ustalen faktycznych i
wnioskoéw.

(...) & Co. KG w 1. sluzy prawo do slownego wspdlnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego prze Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem (...) w dniu 14 listopada 2002 r., z pierwszenistwem od dnia
4 maja 2001 r. dla towaréw w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produkty farmaceutyczne. Znakiem tym powdd



opatruje produkt f. (...)® 15mg/1l,5ml roztwor do wstrzykiwan, ktory uzyskat dopuszcezenie do obrotu w opakowaniach
zawierajacych 1, 3 lub 5 ampulek. W Polsce oferuje go wylacznie w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki. (...)
spolka z 0.0. w W., zajmuje sie m.in. sprzedazg hurtowg i detaliczng wyrob6ow farmaceutycznych i medycznych, w
tym takze importowanych rownolegle. Decyzja z 16 czerwca 2011 r. Urzad Rejestracji zezwolil pozwanej na import
roéwnolegly z Rumunii produktu 1. (...)® 15mg/l,5ml w opakowaniach zawierajacych 3 i 5 ampulek. Pismem z dnia
28 VI 2011 r. spoélka (...) powiadomila powoda o zamiarze importowania z Rumunii produktu L. (...)® 15mg/1,5ml
w opakowaniach z 5 ampulkami, jego przepakowywania i oferowania w Polsce w opakowaniach zawierajacych 31 5
ampulek. Na zadanie powoda, w dniu 29 lipca 2011 r. przedstawila mu probke przepakowanego produktu. B. I. P.
sprzeciwil sie przepakowaniu, twierdzac, ze nie jest to niezbedne dla sprzedazy produkt (...)® 15mg/l,5ml. (...)®
15mg/1,5ml roztwor do wstrzykiwan jest niesteroidowym lekiem o dzialaniu przeciwzapalnym, przeciwbolowym i
przeciwgoraczkowym , podawanym domie$niowo. Jego substancja czynng jest meloksykam. Wydawany jest wylacznie
na recepte przez lekarz neurologéw lub reumatologéw. (...) & Co. KG zaleca jego podawanie w dawce jednorazowej
15mg dziennie. W przypadkach uzasadnionych mozliwe jest kontynuowanie leczenia, nie dluzej jednak niz przez 3
dni. Od 20107. (...)® 15mg/1,5ml roztwor do wstrzykiwan dostepny jest na rynku polskim wylacznie w opakowaniach
zawierajacych 3 ampulki. Pomimo sprzeciwu uprawnionego z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...),
spolka (...) sprzedaje przepakowany produkt (...)® 15mg/l,5ml roztwér do wstrzykiwan , nie narusza jednak prawa
wylacznego (...) & Co. KG, poniewaz przepakowywanie to jest niezbedne dla zapewnienia pozwanej efektywnego
dostepu do polskiego rynku, na ktérym nie oferuje sie produktu w innych opakowaniach niz zawierajace 3 ampulki,
co jest uzasadnione wskazanym przez producent sposobem dawkowania leku (jednorazowo maksymalnie 3 ampulki).
Przepakowywanie produktu nie pogarsza jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcy - (...) &
Co. KG, importera rownoleglego - (...) spokiz o.0. wW. oraz (...) sp6tki z 0.0. w W., jako podmiotu odpowiedzialnego
za przepakowanie produktu. Wyglad nowego opakowania nie szkodzi ani reputacji powoda , ani samego produktu.

Przedmiotowe okoliczno$ci faktyczne nie byly pomiedzy stronami sporne. Réznica stanowisk powoda i pozwanej
wynikala z odmiennej oceny prawnej dzialania spotki (...) w aspekcie naruszenia prawa wylacznego B. I. P. lub
realizacji uprawnien wynikajacych z wyczerpania prawa do znaku towarowego (...) w efekcie wprowadzenia po raz
pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( Rumunii), przez samego powoda produktu
L. (...)® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwan w opakowaniach zawierajacych 5 ampulek.

Sad Okregowy pominat twierdzenia i dowody zgloszone przez strony z uchybieniem terminow okreslonych przepisami

art. 479" § 1 k.p.c.oraz art. 479* § 2 k.p.c. Poming} takze dowéd z przesluchania stron, poniewaz okolicznoéci, na
ktore zostal zaoferowany przez pozwana nie byly sporne lub wynikaly z niepodwazanych przez strone przeciwng
dokumentow. Poniewaz nie dotyczyly praktyki istniejacej na polskim rynku , ale rumunskim oraz motywéw decyzji
ekonomicznej o nabyciu wlasnie w tym kraju produktu powoda, to nie mogly mie¢ wplywu na rozstrzygniecie sporu.

Sad Okregowy oddalit powddztwo o :

1. zakazanie (...) spélce z 0.0. w W. naruszania praw do wspolnotowego znak towarowego (...), zarejestrowanego
przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego Alicante pod nr (...), polegajacego na oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktow 1. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwoér do wstrzykiwan
w opakowaniu zawierajacym 3 ampulki, oznaczonych tym znakiem towarowym,

2. nakazanie pozwanej zniszczenia opakowan, importowanych z Rumunii i przepakowanych produktow 1. (...)® 15
mg/1,5 ml roztwor do wstrzykiwan, zawierajacych 3 ampulki, bedacych wlasnoscia (...) spotki z 0.0. wW., ktore zostaly
opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda wspolnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

3. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenie
okres$lone w pkt 1., a takze upowaznienie powoda do zastepczego opublikowania ogloszenia na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez pozwana tego obowiazku,

4. zasadzenie kosztow procesu.



Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona), ktore reguluje w sposob calo$ciowy zasady rejestracji i wynikajgce z niej prawa oraz ich
ochrone. Znak wywoluje ten sam skutek w calej Unii Europejskiej, moze by¢ zarejestrowany, by¢ przedmiotem
zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktorej uzywanie moze
by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii (art.1 ust.2). Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) przez
Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgloszenia (z mozliwo$cig
przedluzenia)(art. 46). Wynikajace z niej prawa sa skuteczne wobec os6b trzecich z dniem publikacji, (art. 9 ust.3
zd.]). Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wladcicielowi prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania znaku oraz
zakazania innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in identycznego ze znakiem oznaczenia
dla identycznych towaréw lub ushtug, (ust. 1 lit a). Wlascicielowi wspdlnotowego znaku towarowego stuzy takze
wylacznoéé podejmowania decyzji o pierwszy wprowadzeniu do obrotu opatrzonych nim towaréw. Nie jest on jednak
uprawniony do kontrolowania ich dalszej dystrybucji, to jest uzywania znaku w odniesieniu do towardw, ktore zostaly
wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez niego lub za jego zgoda, chyba Ze ma prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi, w szczegolnoSci, jezeli stan towarow ulegt zmianie lub
pogorszeniu po wprowadzeniu do obrotu ( 13 ust. 1).Uprawniony nie moze sprzeciwi¢ sie importowi réwnoleglemu
(w obrocie hurtowym) w ramach Unii Europejskiej produktéw leczniczych, ktore zostaly przez niego lub za jego zgoda
wprowadzone do obrotu w jednym z panstw czlonkowskich. W przypadku jednak, gdy importer rownolegly zamierza
przepakowa¢ oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do wspolnotowego znaku towarowego warunkowane
bedzie kumulatywnym spelnieniem wymogdéw okreslonych przez Europejski Trybunal Sprawiedliwosci w wyroku
wydanym w dniu 11 maja 1996 r. w sprawach polaczonych C-427/93, 429/931436/93 B.-M. S. vs P. :

1. przepakowanie produktu jest warunkiem wprowadzenia go na rynek,

2. nie ma ono wplywu na stan produktu,

3. nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcy i importera,

4. wyglad nowego opakowania nie moze szkodzi¢ reputacji wytworcy i produktu,

5. wytworca zostal zawiadomiony o imporcie rownoleglym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedazy
i- na zadanie - otrzymal probke produktu.

Sprzeciw uprawnionego wobec przepakowania importowanego réownolegle produktu leczniczego nie bedzie
skuteczny, jesli importer wykaze, iz w ten sposdb uprawniony przyczynia sie do sztucznego podziatu rynkéw pomiedzy
panstwami czlonkowskimi. Ciezar udowodnienia okolicznoéci relewantnych spoczywa na importerze réwnoleglym,
zgodnie z ogblna zasada wynikajacg z przepisu art. 6 k. Ustalenie, Ze pozwany nie spelil wymogoéw uzasadniajacych
przepakowanie, opatrzonego wspolnotowym znakiem towarowym powoda, importowanego réwnolegle towaru,
uzasadnia uznanie naruszenia prawa wylacznego, a w konsekwencji zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.
Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia sporu miala ocena spelieni przestanek, od ktérych zalezalo odrzucenie lub
podtrzymanie sprzeciwu powoda wobec przepakowywania produktu (...)® 15mg/l,5ml - roztworu do wstrzykiwan.

Z zaoferowanych Sadowi Okregowemu dowodéw wynika w spos6b niewatpliwy, ze od 2010 r. na rynku polskim
(...)® 15mg/l,5ml - roztwdr do wstrzykiwan oferowany jest wylacznie w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki, co
jest zgodne z zaleceniami wytwoércy dotyczacymi dawkowania leku. Rynek tego produktu zostal uksztaltowany przez
oczekiwania nabywcoéw oraz odpowiadajaca im oferte wytworcow, przede wszystkim B. I. P.. Firma ta wprowadza do
obrotu w Polsce produkt w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki, jakkolwiek dysponuje pozwoleniem odnoszacym
sie takze do opakowan z 1 i 5 ampulkami. Istniejacy stan mozna potraktowaé, jako ustalong praktyke medyczna.
Wykazaniu tezy przeciwnej nie mogly stuzy¢ dokumenty prywatne zlozone przez powoda przy replice na odpowiedz
na pozew, ktore - zgodnie z art. 245 k.p.c. - moga dowodzi¢ wylacznie tego, ze osoba, ktorej podpis widnieje pod
dokumentem zlozyla zawarte w nim o$wiadczenie.



Powod nie moze skutecznie sprzeciwi¢ sie podejmowaniu przez pozwana dzialan, umozliwiajacych jej zaoferowanie
nabywcom takiego towaru, jaki jest zgodny z ich zapotrzebowaniem. Nie moze tez wymagac od niej, aby wykazanie
spelnienia warunku w postaci konieczno$ci przepakowania produktu , bylo poparte dowodem uprzedniego podjecia
bezskutecznej proby sprzedazy opakowan z 5 ampulkami (...)® 15mg/l,5ml, sprowadzajacego sie w istocie do
zadania uksztaltowania rynku tego rodzaju produktéw, a nie dostepu do niego. Konieczno$¢ przepakowania produktu
farmaceutycznego moze by uzasadniona nie tylko istnieniem uregulowan prawnych, ale takze potrzeba uzyskania
efektywnego dostepu do istniejgcego rynku, zapewniajacego importerowi réwnoleglemu mozliwo$é oferowani towaru
konkurencyjnego, dostosowanego do wymagan klientow. Nie mozna wykluczyé¢ dopuszczalnosci przepakowania w
kazdym przypadku, w ktérym istnieje jakikolwiek dostep do rynku, ograniczajac te przestanke do zakazéw lub
nakazow ustawowych. Farmaceuci w Polsce maja mozliwoé¢ dzielenia opakowania produktéw leczniczych , brak
jednak dowodu na to, Ze czynia to w kazdym przypadku, w szczeg6lnoséci wowcezas, gdy apteka ma do dyspozycji
lek w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki . Wskazania wytworcy (...)® 15mg/l,5ml oraz stan rynku, na ktérym
oferowane s3 obecnie wylacznie opakowania zawierajace 3 ampulki leku, utrudniaja dzielenie importowanych
przez pozwana z Rumunii opakowan z 5 amputkami. Oznacza to, Ze uzyskanie pozwolenia na import réwnolegly,
dopuszczenie do obrotu leku w opakowania zawierajacych 3 i 5 ampulek oraz istnienie mozliwosci podzialu
opakowania produktu farmaceutycznego nie gwarantuje pozwanej rzeczywistego, rownego z konkurentami dostepu
do rynku. Przepakowanie oryginalnego produktu (...) & Co. KG nabytego na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (w Rumunii ) w opakowaniach zawierajacych 5 ampulek, jest warunkiem efektywnego wprowadzania
na (...)® 15mg/l,5ml - roztworu do wstrzykiwan.

Pozwana dokonuje zmiany wylgcznie w odniesieniu do zewnetrznego opakowania produktu . Opakowanie wewnetrzne
(ampulki) nie zostaly zmienione, a co do ich umieszczenia w plastikowej wytloczce powdd nie zglasza zadnych
konkretnych zarzutéw. W tej sytuacji przepakowanie produktu nie ma negatywnego wplywu na zawarto§¢ ampulek
z produktem f. (...)mg/l,5ml - roztwdér do wstrzykiwan. Na nowym opakowaniu w sposéb wyrazny wskazano
wytworce i importera . Nie odbiega ono jako$cia ani estetyka od oryginalnego opakowan innych, dostepnych
na rynku produktéw farmaceutycznych. Nie mozna takze twierdzi¢, ze moze wywrze¢ istotny wplyw na renome
wspolnotowego znaku towarowego (...), czy podwazy¢ zaufanie nabywcéw do jakosci i skutecznos$ci dzialania
produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. Bezzasadne s3 zarzuty powoda, Ze pozwana - uzywajac
opakowania charakterystycznego dla wytwarzany przez nig produktéow farmaceutycznych - stara sie wywolac
przekonanie, ze (...) 15mg/l,5ml jest jej produktem. Lek ten jest bowiem wydawany wylacznie na recepty przez
farmaceute, a realizacja recepty w warunkach aptecznych ogranicza mozliwo$¢ podejmowania przez pacjenta decyzji
o zakupie okreSlonego leku ze wzgledu na osobe jego producenta. Z zebranych w sprawie dowodéw nie wynika
zreszta, aby (...)J® 15mg/l,5ml lub jego odpowiedniki byly wytwarzane takze przez inny producentéw i moglyby
by¢ wydane pacjentowi - na jego Zyczenie - na podstawie recepty na produkt powoda. Nawet jesli producenci
maja charakterystyczne wzory opakowan, to ich produkty sg raczej rzadko nabywane przez pacjentéw w wiekszym
asortymencie, a decyzja o zakupie nie jest podejmowat na podstawie wygladu opakowania. Brak jest jakichkolwiek
podstaw do uznania, ze nowe opakowanie moze mie¢ negatywny wplyw na zmiane sposobu postrzegania produktu
f. (...)® 15mg/l,5ml przez pacjentéow i farmaceutéw. Opakowanie spornego produktu jest proste, nie zawiera
zadnych szczegblnych elementéw graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach biatego pudelka.
Powdd nie udowodnil, iz przy identyfikacji wytworcy produktu f. (...)® 15mg/l,5ml, pacjenci decydujacy o jego
nabyciu - nie kieruja sie slownym znakiem towarowym (...) i firma (...) , lecz strong graficzng opakowania.
Nie mozna réwniez przyjac , iz opakowanie ma zdolno$¢ odrézniajaca (wskazania pochodzenia od F. produktow
farmaceutycznych) i dlatego zachodzi i prawdopodobienstwa wprowadzenia nabywcéw w blad przez wywolanie u
nich przekonania o istnieniu pomiedzy stronami powigzan gospodarczych, prawnych i personalnych. Pow6d nie moze
zasadnie twierdzi¢ o istnieniu ryzyka konfuzji, ktore zreszta nie jest przestanka naruszenia prawa wylacznego do
wspolnotowego znaku towarowego, o ktorym mowa w art. 9 ust.1a rozporzadzenia. Nawet jednak, jesli elementy
graficzne opakowania (...) 15mg/1l,5ml sg charakterystyczne dla opakowan pozwanej i kojarzone z jej produktami, to
nie sa bardziej dystynktywne niz element stowny wskazujacy na pochodzenie spornego produktu farmaceutycznego
od powoda. Sad Okregowy uznal za nieuzasadniony sprzeciw uprawnionego wobec wprowadzania do obrotu w Polsce



przez pozwang produktu L. (...)® 15mg/l,5ml roztwér do wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajacym 3 ampulki,
oznaczonym wspolnotowym znakiem towarowym (...). Sad podzielil racje pozwanej obszernie przedstawione w
motywach odpowiedzi na pozew, uznajac za zbedne przywolywanie oraz dokonanie w spos6b szczegélowy analizy
argumentow przytaczanych przez strony. Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane
wlaécicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby
znak ten mogt spelnia¢ wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazan pochodzenia towaru lub
ushugi oraz ich jakoéci (gwarancyjna), komunikacyjng, reklamowa inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno
by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego oznaczenia wplywa lub
moze negatywnie wplywaé i pelnione przez znak funkcje. Uwzglednieniu roszczen B. I. P. sprzeciwialy sie takze
zasady wspolzycia spolecznego ( szczegélne powody, w rozumien art. 102 ust. 1 cyt. rozporzadzenia w zw. z
art. 5 k.c.). Ograniczanie dopuszczalno$é przepakowywania importowanych réwnolegle - tanszych - produktéw
farmaceutycznych do przypadkoéw zaistnienia przeszkéd prawnych do wprowadzania do obrotu towaréw oryginalnych
w opakowaniach opatrzonych wspdlnotowymi znakami towarowymi, wplywaloby niekorzystnie na realizacje zasady
swobodnego przeplywu towaré6w w ramach wspolnego rynku , reguly uczciwej konkurencji i staloby w sprzecznos$ci
z dobrem pacjentéw, w ktorych interesie jest uzyskanie jak najszerszego dostepu do tanich lekéw, oferowanych w
sposob zgodny z prawem: dajacy gwarancje bezpieczenstwa.

Sad Okregowy uznal, iz art. 13 ust. 2 rozporzadzenia nie znajduje zastosowania w sprawie, poniewaz pozwana nalezycie
wykazala , iz spelnila stawiane jej wymagania, co oznacza, ze powdd nie moze zatem skutecznie sprzeciwié¢ sie
przepakowaniu przez nig produktu f. (...)® 15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan w opakowania zawierajgce 3 ampulki,
a wiec nie narusza prawa wylacznego (...) & C KG do wspoblnotowego znaku towarowego (...),

Apelacje od powyzszego wyroku wniost powod, zaskarzajac go w caloéci na podstawie nastepujgcych zarzutow:
1)naruszenia przepisOw postepowania, ktére mialo wplyw na wynik sprawy w postaci:
a) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez

-niewyjaénienie przez Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku podstawy prawnej, w szczegolnoSci
dotyczacej interpretacji orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej art. 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i ograniczenie sie do wywodu
prawnego strony pozwanej,

-niewyjaénienie w zwigzku z zastosowaniem art. 479'* § 1 k.p.c. , ktére konkretnie dowody zostaly uznane za
sprekludowane ,

b) art. 102 ust. 1 wzw. z art. 9 ust. 1a rozporzadzenia w zw. z art. 5 k.c. poprzez btedne przyjecie, iz zaistnialy szczeg6lne
powody w postaci zasad wspolzycia spolecznego , uzasadniajgce zaniechanie wydania decyzji zakazujacej pozwanej
dzialanh stanowiacych naruszenie wspdlnotowego znaku towarowego (...) ;

c)art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 5 k.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodéw i przyjecie,
iz importowany réwnolegle produkt 1. (...) roztwor do wstrzykiwan jest tani w poréwnaniu z produktami (...)
wprowadzanymi na rynek w oryginalnych opakowaniach powoda pomimo braku dowodu na tg okolicznoé¢ i przez to
bledne przyjecie, iz doszlo do naruszenia zasad wspdlzycia spolecznego w postaci dobra pacjentow,

d)art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowoddw polegajace;j
na wybiorczej ocenie materiatu dowodowego w wyniku nieodniesienia sie przez Sad Okregowy w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku do dowoddéw z dokumentow stanowigcych zalgcznik nr 11 do odpowiedzi na pozew i zalaczniki
2-7 do zalacznika pelnomocnika powoda do protokolu z rozprawy z dnia 27 lutego 2012 r.;

e)art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodéw polegajacej na przyjeciu, iz pozwana
wykazala, ze w Polsce istnieje uksztaltowany przez potrzeby i oczekiwania nabywcow oraz przez oferte wytworcow



rynek produktu (...) roztwér do wstrzykiwan w opakowaniu zawierajacym 3 ampulki, a nie istnieje zapotrzebowanie
na opakowania zawierajace 5 ampulek, w zwigzku z tym przepakowywanie produktu do opakowania zawierajacego 3
ampulki jest niezbedne dla efektywnego dostepu do rynku polskiego;

fart. 232 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodéw polegajacej na
przyjeciu, iz pozwana wykazala, ze dokonywanie przepakowywania produktu (...) do opakowania zawierajacego 3
ampulki jest niezbedne dla efektywnego dostepu do rynku polskiego , a dla takiego stwierdzenia nie bylo konieczne
wykazanie przez importera, iz istnieje ustalona praktyka lekarska polegajaca na przepisywaniu produktu (...) jedynie
w opakowaniu zawierajacym 3 ampulki;

g)art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowoddéw polegajacej na przyjeciu, iz nowy wyglad
opakowania produktu (...) nie szkodzi reputacji wytworcy produktu oraz, ze nie powoduje mozliwo$ci wprowadzenia
nabywcow w blad co do pochodzenia towarow;

h)art. 232 k.p.c. wzw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niezasadne przyjecie, iz powod uchybit obowiazkowi dowodzenia, ze
nowe opakowanie produktu (...) powoduje zaistnienie mozliwo$ci wprowadzenia nabywcéw w blad co do pochodzenia
spornego produktu od pozwanej a nie od powoda , co szkodzi renomie spornego znaku towarowego , podczas gdy
przedstawil dowody wystarczajace do uznania ze nowe opakowanie produktu (...) powoduje ryzyko konfuzji ;

i) art. 245 k.p.c. poprzez przyjecie, ze recepta wystawiona na lek (...) , takze w dawce 5 ampulek stanowi dokument
prywatny, a nie urzedowy w rozumieniu art.244 § 4 k.p.c.

2)naruszenia prawa materialnego w postaci:

a) art. 13 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 a rozporzadzenia poprzez jego niezastosowanie i przyjecie, iz (...) & Co. KG z
siedzibg w I. (Niemcy) nie mial prawnie uzasadnionych powodow, aby sprzeciwi¢ sie dalszemu obrotowi produktami
leczniczymi opatrzonymi znakiem towarowym (...) , wprowadzonymi do obrotu na terenie Rumunii ;

b) art. 6 k.c. poprzez jego niewla$ciwe zastosowanie i niezasadne obcigzenie powoda obowigzkiem wykazani, iz
farmaceuci w kazdym przypadku ( takze gdy apteka ma do dyspozycji lek w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki)
dokonuja dzielenia opakowan produktow, w celu wydania dawki leku zgodnie z recepta;

c) art. 5 k.c. poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie i przyjecie , ze uwzglednieniu powddztwa sprzeciwiaja sie : zasady
wspolzycia spotecznego w postaci dobra pacjentéw, w interesie ktorych lezy uzyskanie jak najszerszego dostepu do
tanich lekow , zasada swobodnego przeplywu towaréw w ramach wspoélnego rynku i reguly uczciwej konkurencji .

Wskazujac na powyzsze zarzuty powdd wniost o zmiane zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie powodztwa w
calosci, ewentualnie uchylenie zaskarzonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu do ponownego
rozpoznania oraz zasadzenie na jego rzecz od przeciwnika zwrotu kosztéw procesu.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie jest zasadna.

Nietrafny jest przede wszystkim zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Zarzut naruszenia przepisOw postepowania
tylko wtedy jest skuteczny, jezeli uchybienie to moglo mieé istotny wplyw na wynik sprawy, co z reguly nie jest
mozliwe w przypadku bledow uzasadnienia wyroku, ktére sporzadzane jest juz po wydaniu orzeczenia, a wiec
jego wadliwe sporzadzenie nie moze mie¢ wplywu na tre$¢ orzeczenia. Jedynie w przypadku takich uchybien w
sporzadzeniu uzasadnienia wyroku, ktére uniemozliwiaja sadowi wyzszej instancji kontrole, czy prawo materialne
i procesowe zostaly prawidlowo zastosowane, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. moze okazaé sie skuteczny .
W takim jednak przypadku uchybienia musza mieé¢ charakter kwalifikowany, uniemozliwiajacy przeprowadzenie
kontroli instancyjnej. Nalezy do nich zaliczy¢ braki w zakresie poczynionych ustalen faktycznych i oceny prawnej
tak znaczne, ze sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona badz ujawniona w sposéb uniemozliwiajacy



poddanie jej ocenie instancyjnej ( por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 21 grudnia 2000 r. IV CKN 216/00,Lex nr
52526, z dnia 21 listopada 2001 r. I CKN 185/01, Lex nr 185/01 , z dnia 18 marca 2003 r. IV CKN 1862/00, Lex nr
109420, z dnia 7 lutego 2000, sygn. akt V CKN 606/00, Lex nr 53116 i z dnia 4 paZzdziernika 2012 r., I CSK 632/11,
Lex nr 1228532) . Taka sytuacja nie wystepuje jednak w rozpoznawanej sprawie, gdyz uzasadnienie wyroku Sadu
Okregowego zawiera wszystkie niezbedne elementy konstrukcyjne przewidziane w art. 328 § 2 k.p.c., a przedstawione
motywy i argumenty pozwalaja przesledzic i ocenié stanowisko tego w przedmiocie zasadniczych przyczyn odmowy
uwzglednienia powddztwa, co czyni podniesiony zarzut bezzasadnym.

Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia art. 479'* § 1 k.p.c. na skutek pominiecia jako sprekludowanych trzech
wnioskéw dowodowych , o przeprowadzenie dowodow z dokumentéw w postaci o§wiadczenia M. P. z dnia 8 lutego
2012 r. na okoliczno$¢ przepisywania przez lekarzy leku (...) 15mg/l,5ml takze w dawce 5 ampulek i mozliwosci
dzielenia przez farmaceutéw opakowan tego produktu , recepty wystawionej na ten lek na okolicznoéé przepisywania
go w dawce 5 ampulek, a takze oéwiadczenia Oddzialu Rehabilitacyjnego (...) Szpitala (...) z siedziba w T. z dnia 9
lutego 2012 r. na okoliczno$é¢, ze lekarze maja mozliwo$é przepisywania leku (...) 15mg/1,5ml w dawce 5 ampulek,
sg sklonni stosowac taka terapie , a w Polsce istnieje zapotrzebowanie na taki produkt . Powyzsze dowody powod
zglosil w pismie procesowym, stanowigcym replike na odpowiedz na pozew, celem obalenia twierdzen pozwanej, iz w
Polsce istnieje praktyka lekarska przepisywania produktu w opakowaniach zawierajacych jedynie 3 ampulki. Zgodnie
ztrescia art. 479> § 1 k.p.c. powdd w pozwie byt obowigzany podaé wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie
pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w pozwie nie
bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla p6Zniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich
poparcie powinny by¢ powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktorym powolanie ich stalo sie mozliwe
lub wynikla potrzeba ich powolania. Przy wykladni tego przepisu nie mozna pomina¢, ze wszelkie ograniczenia praw
procesowych strony, rzutujace na mozliwo$¢ udowodnienia przez nia dochodzonego roszczenia, a w konsekwencji
uzyskania wyroku sadowego realizujacego jej prawa podmiotowe, powinny by¢ wykladane Scisle, jako wyjatki od
ogoblnej zasady wyrazonej w art. 217 § 1 k.p.c., zezwalajacej na przedstawianie dowodéw az do zamkniecia rozprawy,
przy uwzglednieniu ustawowej odrebnoéci wprowadzonej w tym zakresie miedzy innymi przez art. 479'* § 1 k.p.c.
( por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 grudnia 2006 r., I CSK 322/06, Lex nr 359483). Skoro w odpowiedzi na
pozew pozwany zglosil dowody , celem wykazania , ze istniej praktyka rynkowa przepisywania leku (...) 15mg/1,5ml
w dawce 3 ampulki, to pow6d w replice na to pismo ( zlozone w terminie dwutygodniowym od jego doreczenia) mog}t
powola¢ dowody, w celu wykazania bezzasadnoSci takich twierdzen przeciwnika procesowego. W procesie cywilnym
strony maja obowigzek twierdzenia i dowodzenia tych wszystkich okolicznosci (faktow), ktore stosownie do art. 227
k.p.c. moga by¢ przedmiotem dowodu. Tzw. fakty negatywne moga by¢ dowodzone za pomoca dowodow faktow
pozytywnych przeciwnych, ktérych istnienie wylgcza twierdzong okoliczno$¢ negatywna. W zwigzku z tym faktéw,
z ktérych wywodzone jest dochodzone roszczenie (tworzacych prawo podmiotowe), powinien w zasadzie dowie$é
powdd; dowodzi on rowniez fakty uzasadniajace jego odpowiedZ na zarzuty pozwanego; pozwany dowodzi fakty
uzasadniajgce jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda; faktow tamujacych oraz niweczgcych powinien dowie$é
przeciwnik tej strony, ktéra wystepuje z roszczeniem, czyli z zasady — pozwany ( por. wyrok Sadu Najwyzszego z
dnia 29 wrzeénia 2005 r., III CK 11/05, Lex nr 187030 ). Jednak nie kazde naruszenie przepis6w prawa procesowego
moze stanowié¢ skuteczny zarzut apelacji, ale tylko takie , ktére wywarlo wplyw na tre$¢ zaskarzonego orzeczenia.
W doktrynie wyr6zniane sa bowiem bledy proceduralne (errores in procedendo) i bledy orzeczenia (errores in
iudicando) .Pierwsze z nich zwiagzane sa z postepowaniem sgdu wbrew przepisom prawa procesowego.. Drugie
natomiast zwigzane sg w zasadzie z niewlasciwym zastosowaniem prawa materialnego, co oznacza, ze mogg one
powstaé¢ dopiero w zwiazku z wydaniem orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie. Jezeli chodzi o pierwsza
grupe bledow, trzeba podkreslié, ze przy ich rozpatrywaniu - podobnie zresztg jak w odniesieniu do bledéw z drugiej
grupy - nalezy zawsze wyjasnié, czy cechuja sie one kauzalno$cia. Inaczej méwiac, nalezy stwierdzi¢ istnienie zwigzku
przyczynowego pomiedzy naruszeniem przepisu proceduralnego a trescig orzeczenia. W ocenie Sadu Apelacyjnego
w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy zwiazek taki nie istnieje. Dopuszczenie przez Sad Okregowy wskazanych
dowodow nie wplyneloby na tre$é orzeczenia. W oparciu o nie (przy przyjeciu, ze tre$¢ powyzszych dokumentéw
jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy), mozliwe jest bowiem jedynie poczynienie ustalenia, iz M. P. w swojej



pracy zawodowej spotkata sie w blizej nieoznaczona liczba przypadkéw , w nieoznaczonym punkcie sprzedazy lekow
i nieoznaczonym czasie z wypisywaniem przez lekarzy leku (...) 15mg w opakowaniach innych niz dawka 3 ampulki.
W dniu 2 lutego 2012 r. lekarz M. K. wypisal ten lek w dawce 5 amputek , a (...) SA zlozyl o§wiadczenie, iz placowka
ta jest zainteresowana zastosowaniem u hospitalizowanych leku (...) w opakowaniach po 5 ampulek, przy czym z
o$wiadczenia tego nie wynika, ze takie dawki sa stosowane. Przytoczone okolicznoSci faktyczne Swiadcza jedynie o
zaistnieniu pewnych, ,ale wylacznie incydentalnych , przypadkéw przepisywania przez lekarzy oraz sprzedazy leku w
opakowaniach innych niz zawierajace 3 ampulki. Sam powdd przyznaje jednak (o$wiadczenie pelnomocnika k-711) ze
latwiej sprzedaje sie na rynku lekow w Polsce opakowania 3- ampulkowe. W ocenie Sadu Apelacyjnego zalecenie przez
lekarza dawki leku nie §wiadczy jeszcze o utrwalonej praktyce medycznej, gdyz decydujace znaczenie ma faktyczne
zachowanie rynku importowanego produktu. Okoliczno$é, iz lekarze mogg zaleca¢ inne dawki leku (...) , a farmaceuci
je sprzedawac poprzez podzial opakowania, nie $wiadczy jeszcze o istnieniu okres§lonej praktyki . Natomiast utrwalong
i powszechng praktyke sprzedazy leku w dawce 3 ampulki , jak stlusznie wskazal Sad Okregowy, potwierdzaja
zalecenia producenta w zakresie dawkowania (jednorazowo maksymalnie 3 ampulki) , powielane powszechnie w
piSmiennictwie - poradnikach i informatorach skierowanym do lekarzy i farmaceutéw . Z danych opracowanych przez
pelnomocnika pozwanego do zalacznika nr 11 do pozwu wynika, iz lek (...) dostepny w dawce 5 ampulek przestal by¢
wymieniany w informatorach (...), poczawszy od 2009 r. k- 281-328, czyli rok wcze$niej niz ustalit Sad Okregowy .
Taka praktyke potwierdza nawet strategia marketingowa stosowana przez skarzaca , ktéra sprzedaje lek w Polsce tylko
w opakowaniach po 3 ampulki . Wbrew nietrafnym zarzutom pozwanej podstawa poczynionych przez Sad Okregowy
ustalen faktycznych byly rowniez dokumenty stanowiace zalacznik nr 11 do odpowiedzi na pozew, co wprost wynika
z treSci postanowienia o dopuszczeniu dowoddw z dnia 27 lutego 2012 r. k- 712 oraz uzasadnienia zaskarzonego
wyroki k — 3 . Natomiast dokumenty stanowigce zalacznik 2 do zalacznika pelnomocnika powoda do protokotu z
rozprawy z dnia 27 lutego 2012 r. w postaci thumaczen orzeczen ETS k- 747-774 , nie mogly stanowié podstawy ustalen
okoliczno$ci faktycznych sprawy. Pozostale érodki dowodowe, zalaczniki 3-7 , jako niedotyczace leku (...), nie mialy
znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy , co czyni zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. na skutek
shieodniesienia sie przez Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku” do tych dokumentow- bezzasadnym.

Dla oceny , czy zostaly spelnione przestanki do zastosowania art. 13 ust. 2 rozporzadzenia , decydujace znaczenie
ma konkretny egzemplarz towaru wprowadzony do obrotu, a nie towary z nim tozsame lub podobne, np. wskazany
przez skarzgcego lek A. . Nie doszlo takze do naruszenia art. 2338 1 k.p.c. na skutek przyjecia, iz importowany
rownolegle produkt 1. (...) - roztwér do wstrzykiwan jest tani w poréwnaniu z produktami (...) wprowadzanymi
na rynek w oryginalnych opakowaniach powoda , pomimo braku w ocenie apelujacego dowodu na ta okolicznosé .
Zgodnie z treScig art. 229 k.p.c. nie wymagaja dowodu fakty przyznane w toku postepowania przez strone przeciwna,
jezeli przyznanie nie budzi watpliwoSci. Na rozprawie w dniu 27 lutego 2012 r. pelnomocnik powoda przyznal
podnoszony przez pozwang spotke fakt r6znicy w cenie leku (...) w Polsce i Rumuni , a nawet stwierdzil, iz wynika ona
prawdopodobnie z umieszczenia tego produktu w Rumunii na li$cie lekéw refundowanych ( oéwiadczenia k- 711 ).

Nie doszlo rowniez do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w wyniku ustalenia , iz nowy wyglad opakowania produktu M.
nie powoduje ryzyka konfuzji co do pochodzenia towaru , a tym samym nie szkodzi renomie producenta. Ustalenie
mozliwo$ci wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia towaru lub innych jego cech nalezy do podstawy
faktycznej rozstrzygniecia, gdyz jest to fakt o charakterze prawotworczym, ktory podlega dowodzeniu zgodnie z
regulami okreS§lonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.) (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). Trybunat Sprawiedliwo$ci w wyroku z dnia 26 kwietnia
2007 1., C-348/04 (...) (...)- (...) (...),(...) stwierdzil, Ze na uprawnionym do znaku towarowego spoczywa ciezar
udowodnienia, ze istnieje realne zagrozenie naruszenia renomy znaku towarowego lub renomy jego samego . W
ocenie Sadu Apelacyjnego okoliczno$ci tej skarzacy nie wykazal. Opakowanie nie jest uszkodzone, zlej jakosci lub
nieschludne , a nadto jego wyglad nie rodzi sugestii dotyczacych istnienia powigzan handlowych pomiedzy powodem
a pozwanym, gdyz zawiera czytelne i jednoznaczne oznaczenie ( producenta , importera oraz podmiotu, ktéry dokonat
przepakowania).



Jako nietrafne nalezalo ocenic¢ rowniez zarzuty naruszenia wskazanych w apelacji przepisow prawa materialnego.
Dla rozstrzygniecia sprawy niezbedne bylo udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sprzeciw powoda dotyczacy
przepakowania leku (...) i wprowadzania go do obrotu w okre$lonym opakowaniu byl uzasadniony w rozumieniu art.
13 ust. 2 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 sprawie wspoélnotowego znaku towarowego. Przepis ten stanowiacy
wyjatek od zasady wyczerpania , przyznaje wladcicielowi prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu
obrotowi towarami , ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspélnoty pod tym znakiem towarowym
przez wlasciciela lub za jego zgoda., w szczegdlnosci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich
wprowadzeniu do obrotu . Przepis art. 13 ust. 2 rozporzadzenia wprowadza wyjatek od zasady wyczerpania. Trybunatl
Sprawiedliwo$ci w powolanym juz powyzej wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. , C-348/04, stanowiacym swoiste
podsumowanie dotychczasowego jego orzecznictwa w sprawach dotyczacych importu rownoleglego wskazal, iz w
postepowaniu pomiedzy wytworca produktow leczniczych a podmiotem zajmujacymi sie przywozem réwnoleglym
tego produktu , wszczetym na skutek powodztwa wytwdrey o naruszenie jego praw do znakéw towarowych przez
przywoz roéwnolegly i wprowadzenie do obrotu w panstwie czlonkowskim w zmienionych opakowaniach , na
importerze spoczywa obowiazek wykazania , ze zaistnialy nastepujace przestanki:

1. korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia sie wprowadzaniu do obrotu
przepakowanych produktéw z tym znakiem towarowym przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy
panstwami czlonkowskimi;

2.przepakowywanie nie moze naruszy¢ oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu;

3.na nowym opakowaniu wyraznie wymieniony jest podmiot, ktéry dokonal przepakowania, jak réwniez podana
nazwa wytworcy produktu;

4. wyglad przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzi¢ renomie znaku towarowego i podmiotu do niego
uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, zlej jakoSci lub nieschludne;

5. podmiot dokonujacy przywozu zawiadomil uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem
przepakowanego produktu do sprzedazy i dostarczyl mu, na zadanie, probke przepakowanego produktu.

Spekienie tych przeslanek uniemozliwia uprawnionemu do znaku sprzeciwienie sie w sposob uzasadniony dalszemu
wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Przy czym , jesli chodzi o przeslanke wykazania,
ze przepakowanie nie moze naruszy¢ oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy jednak,
by podmiot dokonujacy przywozu rownoleglego przedstawil dowody pozwalajace na uzasadnione przypuszczenie, ze
zostala ona speliona. To samo odnosi sie a fortiori do przestanki, zgodnie z ktéra wyglad produktu przepakowanego
nie moze szkodzi¢ renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujacy przywozu
uprawdopodobni ta okoliczno$é, to na uprawnionym do znaku towarowego, ktory jest w stanie lepiej ocenié, czy
przepakowanie moze naruszy¢ jego renome lub renome znaku, spoczywal bedzie obowigzek wykazania, ze doszlo do
naruszenia renomy.

Przyczynianie sie do podzialu rynkéw wystepuje w sytuacji, gdy uprawniony sprzeciwia sie wwozowi przepakowanych
towarow, a przepakowanie jest niezbedne w celu umozliwienia wprowadzenia towaréw do obrotu i gdy sg chronione
uzasadnione interesy uprawnionego. Kwestie, czy zachodzi podzial rynku uzasadnia sie przy uzyciu kryteriow
obiektywnych, a nie intencji uprawnionego do znaku . We wezeéniejszych wyrokach Trybunal stwierdzil, ze przestanka
niezbednosci jest spelniona, gdy przepisy lub praktyka kraju importu uniemozliwiaja wprowadzenie do obrotu
towaréw w takich samych opakowaniach jak w kraju eksportu. Przeslanka niezbednosci odnosi sie wylacznie do
samego faktu dokonania przepakowania w celu umozliwienia wprowadzenia do obrotu na rynek panstwa importu.
Oznacza to, ze ocenie podlega fakt niezbednoéci przepakowania, natomiast forma przepakowania jest okreslana
wylacznie przez importera rownoleglego. Uprawniony do znaku towarowego - z zastrzezeniem warunku, ze wyglad
przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego i osobie do niego uprawnionej - nie moze
decydowaé, czy forma przepakowania (nowa forma) jest odpowiednia.



Przy ocenie przestanki niezbednosci przepakowania nalezy co do zasady uwzglednic nie tylko okolicznosSci prawne ( nie
bylo ich w rozpoznawanej sprawie), ale takze faktyczne, takie jak utrwalona praktyka medyczna. Korzy$¢ ekonomiczna
importera poprzez stosowanie skutecznego w sensie reklamy sprzedazy innego opakowania, sama nie usprawiedliwia
przepakowania. Pomiedzy stronami bylo sporne, czy przepakowanie znajdowalo usprawiedliwienie gospodarcze,
skoro importer rownolegly posiada stosowne zezwolenia na sprzedaz na terenie Polski takze leku (...) w opakowaniu
z 5 ampulkami. Przy wykladni art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia nalezy mie¢ na uwadze dostep do calego rynku tego
produktu, ktory sklada sie z poszczegblnych segmentéw , uwarunkowanych istniejacymi opakowaniami, w jakich lek
jest wprowadzany do obrotu , tzw. rynek opakowan z piecioma i trzema amputkami. W ramach swobody przeplywu
towar6w importer ma mieé zapewniong mozliwoé¢ sprzedazy leku we wszystkich mozliwych wariantach opakowan. O
efektywnym dostepie do rynku decyduje faktyczna mozliwosc¢ sprzedazy determinowana popytem. (...) rownolegly to
forma dzialalno$ci gospodarczej , a wiec nastawiona na zysk. Zasadniczy segment rynku leku (...) w Polsce , dotyczy
opakowan 3 — ampulkowych. Wykluczenie importera tylko z czeSci rynku, jest tozsame w ocenie Sadu Apelacyjnego
ze sztucznym podzialem rynku. Istnienia stanu przymusu przepakowania nie wyklucza sytuacja, iz importer mogltby
zaopatrzy¢ sie w inne sztuki towaru wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, w przypadku ktérych nie
zachodzilaby konieczno$¢ przepakowania. Skoro wyczerpanie w rozumieniu art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia zachodzi
w odniesieniu do konkretnego towaru wprowadzonego do obrotu, tak tez w taki sposoéb nalezy ocenia¢ koniecznosé
przepakowania. Stan przymusu musi zaistnie¢ w trakcie dystrybucji . Decydujgce znaczenie ma konkretny egzemplarz
towaru wprowadzony do obrotu, a nie towary z nim tozsame lub podobne. Gdyby pozwana spétka w ramach importu
rownoleglego wprowadzala na terytorium Polski lek w opakowaniu zawierajacym 5 ampulek bez przepakowania
produktu, bylaby tym samym wykluczona z rynku 3 amputkowego. Przepakowanie leku sprowadzonego w drodze
importu réwnoleglego jest konieczne , jeSli opakowanie oryginalnego produktu zawiera wiecej amputlek , fiolek,
tabletek niz powszechnie stosowane na rynku krajowym wielkoSci opakowan lekéw przepisywanych na recepte .
W takiej sytuacji, a wiec niezbednosci przepakowania, kwestia , czy i jakie opakowanie stosowa¢ do dystrybucji
dotyczy sposobu przepakowania. Na podstawie art. 13 ust. 2 uprawniony moze sprzeciwia¢ wprowadzaniu produktu
do obrotu, ale wylacznie co do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostalo ono dokonane. Jezeli
przepakowanie jest obiektywnie konieczne, to importer moze wybra¢ taki sposéb przepakowania w swoim wlasnym
interesie, aby wynikaly z niego dodatkowe korzys$ci ekonomiczne. Obowigzek zaakceptowania przez uprawnionego
niejednolitego wyglad opakowan stosowanych przez importeréw réwnoleglych, jest konsekwencja uzywania jego
znakow towarowych , w sytuacji gdy nastapilo wyczerpanie prawa ochronnego. Przepisy Rozporzadzenia nie zakazuja
bowiem importerowi rownoleglemu prawa tworzenia jednolitego wizerunku importowanych produktéow . Oceniajac ,
czy zachodza przesltanki z art.13 ust. 2 Rozporzadzenia nie nalezy badag¢, czy importer rownolegly buduje wlasna marke
przez wyglad opakowania, ale czy takie dzialanie moze szkodzi¢ marce uprawnionego.

Wymog, zgodnie z ktérym wyglad przepakowanego produktu nie moze zaszkodzi¢ renomie znaku towarowego i
podmiotu do niego uprawnionego nie ogranicza sie wylacznie do sytuacji, gdy nowe opakowanie jest uszkodzone,
zlej jakoSci lub nieschludne. Przepakowany produkt leczniczy moze mie¢ bowiem nieodpowiedni wyglad i przez to
szkodzi¢ renomie znaku towarowego, w szczegolnosci w przypadku gdy opakowanie lub etykieta, ktore chociaz nie sa
uszkodzone, ztej jako$ci ani nieschludne, moga obnizaé warto$¢ znaku, naruszajac wizerunek produktu postrzeganego
jako niezawodny i dobrej jakoS$ci, oraz zaufanie, jakie moze wzbudza¢ u danego kregu odbiorcow ( por. wyrok w
sprawie B.-M. S. i in., pkt 76 oraz wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 P. C. D., R.. str. I- (...),
pkt 45). Renomie znaku towarowego zasadniczo szkodzi¢ moze zar6wno niewlasciwy wyglad znaku towarowego,
jak i nieprawdziwa sugestia dotyczaca istnienia powigzan handlowych. W ocenie Sadu Apelacyjnego dokonujac
przepakowania importer przestrzegal uzasadnionych intereséw uprawnionego. Umieszczonej na zewnetrznym
opakowaniu szacie graficznej towarzyszy bowiem okre$lona informacja, dotyczaca producenta, importera oraz
podmiotu dokonujgcego przepakowania , ktéra przeczy tezie skarzacego o mozliwo$¢ wprowadzenia konsumenta
w blad , o zwigzkach importera i producenta. Informacja czyni zadoé¢ interesom uzasadnionym uprawnionego
z rejestracji, gdyz pozwala u$wiadomié¢ odbiorcéw , ze za wyprodukowanie towaru oraz za dystrybucje po
przepakowaniu odpowiadaja rézne przedsiebiorstwa. Spoélka (...) nie uzywa wzoru opakowania powo6dki i nie sugeruje,
ze nalezy do jej sieci dystrybucji oraz , iz pomiedzy stronami zachodza zwiazki gospodarcze. Podmiot dokonujacy



przywozu zawiadomil uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do
sprzedazy i dostarczyl mu, na zadanie, probke przepakowanego produktu.

Wobec braku podstaw do uznania za uzasadniony w rozumieniu art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia sprzeciw powoda
dotyczacy przepakowania przez strone pozwang leku (...) i wprowadzania go do obrotu w okreSlonym opakowaniu ,
zbedne bylo odwolywanie sie przez Sad Okregowy do konstrukcja naduzycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)., a
dokonywanie oceny zgloszonych w tym przedmiocie zarzutdéw nie jest celowe. .

Uznajac apelacje za bezzasadng Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekl o jej oddaleniu. O kosztach procesu
za II instancje rozstrzygnieto stosownie do wyniku sporu na podstawie 98§ 11i 3 k.p.c. w zw. z art.99 k.p.c., art.
1088 1 k.p.c. , art.3918 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. § 10 ust.1 pkt 18 i § 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu
(Dz.U. nr 163, poz. 1349 z p6zn.zm.).Sad zasadzil od(...) z siedziba w I. (Niemcy) na rzecz (...) spdlki z ograniczona
odpowiedzialnoScig w W. tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym kwote 1260
z} (odpowiadajaca podwdjnej stawce minimalnej), ktorej podwyzszenie uzasadnial naklad pracy pelnomocnika , a w
szczego6lnosci charakter sprawy.



