Sygn. akt XXII GWo 66/11

POSTANOWIENIE

Dnia 2 stycznia 2012 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 stycznia 2012 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) & Co. KG w I. (Niemcy)

przeciwko (...) spélce z ograniczong odpowiedzialnosciq w W.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielic (...) & Co. KG w 1. zabezpieczenia jej roszczenia o nakazanie (...) spblce z 0.0. w W. zaniechania
naruszania praw do wspolnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A. pod numerem (...), polegajacego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z
Rumunii i przepakowywanych produktow . (...)® 15 mg/1,5 ml roztwor do wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajacym
trzy ampulki, oznaczonych tym znakiem towarowym, przez :

a. zakazanie obowigzanej (...) spélce z 0.0. w W. — na czas trwania procesu — oferowania i wprowadzania do
obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktéw 1. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwor do wstrzykiwan, w
opakowaniu zawierajacym trzy ampulki, oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

b. zajecie importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktow 1. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwoér do wstrzykiwan,
w opakowaniu zawierajacym trzy ampulki, oznaczonych wspoélnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),
znajdujacych sie w miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem niniejszego postanowienia,
w szczeg6lnoSci w miejscu prowadzenia przez obowigzana dzialalno$ci gospodarczej, w siedzibie spotki przy ul. (...)
wW..

2. wyznaczy¢ (...) & Co. KG w 1. czternastodniowy termin do wystapienia wzgledem (...) spdtki z 0.0. w W. z
pozwem o nakazanie zaniechania naruszania praw do wspo6lnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego
przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerem (...), polegajacego na oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktéow L. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwor do wstrzykiwan,
w opakowaniu zawierajacym trzy ampulki, oznaczonych tym znakiem towarowym,;

3. orzeczeniu zawartemu w punkcie 1. a., b. nada¢ klauzule wykonalno$ci.
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UZASADNIENIE

29 grudnia 2011 r. spotka komandytowa prawa niemieckiego (...) & Co. KG w L. wniosla o udzielenie zabezpieczenia
jej roszczenia o zaniechanie przez (...) spolke z 0.0. w W. naruszania praw do wspolnotowego znaku towarowego
(...) zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerem (...), polegajacego



na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktéow L. (...)®
15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajagcym trzy ampulki, oznaczonych tym znakiem
towarowym, przez :

a. zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — oferowania i wprowadzania do obrotu, importowanych z
Rumunii i przepakowywanych produktow L. (...)® 15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajacym
trzy ampulki, oznaczonych wspo6lnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

b. zajecie importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktéw L. (...)® 15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan,
w opakowaniu zawierajagcym trzy ampulki, oznaczonych wspolnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),
znajdujacych sie w miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem niniejszego postanowienia,
w szczegO6lnoSci w miejscu prowadzenia przez obowigzang dzialalno$ci gospodarczej, w siedzibie spétki przy ul. (...)
wW..

W motywach (...) & Co. KG powolala sie na przystugujace jej prawo do wspoélnotowego znaku towarowego (...)
zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem (...). Zarzucila, Ze obowigzana
sp6ika, zajmujaca sie sprzedaza hurtowa i detaliczng wyrobéw farmaceutycznych, importuje réwnolegle produkty
lecznicze i wyroby medyczne. 28 VI 2011 r. F. powiadomila ja o zamiarze importowania z Rumunii produktu
L. (..)® 15mg/1,5ml, jego przepakowywania i oferowania w opakowaniach zawierajacych 3 i 5 ampulek. Na
zadanie uprawnionej, przedstawila probke produktu w opakowaniu z 3 ampultkami, ktore, w ocenie B. I. P., nie
spelnia warunku niezbednoSci. F. jest uprawniona do sprzedazy na terytorium (...)® 15mg/1,5ml w opakowaniu
z 5 ampulkami. Pomimo sprzeciwu uprawnionej, rozpoczela sprzedaz produktu, naruszajagc prawo wylaczne
wnioskodawcy.

Zapewnila, ze ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, wynikajacy stad, ze jego brak uniemozliwi lub utrudni
osiggniecie celu postepowania. B. I. P. zmierza do uzyskania tymczasowego zakazu naruszania jej praw wylacznych
i zapobiezenia powstaniu dalszych szkod.

W oparciu o zalgczone do wniosku dokumenty urzedowe, prywatne, wydruki ze stron
internetowych i dowdéd rzeczowy,

Sad ustalil, ze (...) & Co. KG w I. stuzy prawo do stownego wspélnotowego znaku towarowego
(...) zarejestrowa-nego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem (...) —
z pierwszenstwem od 4 V 2001 r. dla towaréow w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produktow
Jarmaceutycznych. Znakiem tym uprawniona opatruje produkt f. (...)® 15mg/1,5ml roztwér do
wstrzykiwan, ktéry oferuje w opakowaniach zawierajgcych pie¢ ampulek.

Oferujac i wprowadzajac do obrotu produkt farmaceutyczny importowany z Rumunii, przepakowany — pomimo, iz
nie jest to niezbedne - w opakowaniu opatrzonym wspdlnotowym znakiem towarowym (...), zawierajacym 3 ampulki
(...)® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwan, spolka (...) narusza prawo wylaczne (...) & Co. KG, ktorej sprzeciw nie
przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkow.

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore reguluje w sposob calo$ciowy, w szczegblnosci zasady rejestracjii wynikajace z niej prawa oraz ich
ochrone. Znak wywotuje ten sam skutek w calej Unii Europejskiej, moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem
zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wyga$niecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie
moze byé¢ 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$cia



przedluzenia). (art. 46) Prawa wynikajace z rejestracji sa skuteczne wobec 0sob trzecich z dniem publikacji. (art. 9
ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakldconego uzywania znaku oraz zakazania
innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. identycznego ze znakiem oznaczenia dla
identycznych towaréw lub uslug. (ust.1a)

Wiaécicielowi wspdlnotowego znaku towarowego stuzy wylacznos$é podejmowania decyzji o pierwszym wprowadzeniu
do obrotu opatrzonego nim towaru. Nie jest jednak uprawniony do kontrolowania jego dalszej dystrybucji, to
jest uzywania znaku w odniesieniu do towaréw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez wlasciciela lub za jego zgoda, chyba ze ma on prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiac¢
sie dalszemu obrotowi towarami, w szczego6lnoSci jezeli ich stan ulegl zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu do
obrotu. (art. 13)

Co do zasady, wlasciciel nie moze sprzeciwié¢ sie importowi réwnoleglemu (hurtowemu obrotowi) w ramach
Unii Europejskiej produktow leczniczych, ktore zostaly przez niego lub za jego zgoda wprowadzone do obrotu w
jednym z panstw czlonkowskich. W przypadku, gdy importer réwnolegly zamierza przepakowac oryginalny produkt
leczniczy, nienaruszenie praw do wspélnotowego znaku towarowego warunkowane jest jednak spelnieniem wymogéow
okreslonych przez Europejski Trybunal SprawiedliwoSci w wyroku wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach polaczonych
C-427/93, 429/93 1 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

- koniecznoScig przepakowania produktu, jako warunkiem wprowadzenia go na rynek,
- brakiem wplywu przepakowania na stan produktu,

- wyraznym wskazaniem wytworcy i importera,

- nieszkodzeniem wygladem nowego opakowania reputacji wytwoércy i produktu,

- zawiadomieniem wytworcy o imporcie rownoleglym.

Sprzeciw wlasciciela wobec przepakowania importowanego rownolegle produktu leczniczego nie bedzie skuteczny,
jesli importer wykaze, iz przyczynia sie on do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami cztonkowskimi,
nowe opakowanie nie moze narusza¢ oryginalnego stanu produktu, wymieniony jest na nim wytwoérea i podmiot
odpowiedzialny za przepakowanie, wyglad nowego opakowania nie moze zaszkodzi¢ renomie znaku towarowego i
uprawnionego, ktory zostatl zawiadomiony o tym — przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedazy i —
na zadanie - otrzymat probke produktu. (wyrok ETS z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim
vs Swingward , takze wyrok z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim vs Swingward ) Ciezar
udowodnienia tych okoliczno$ci spoczywa na importerze rownoleglym, zgodnie z ogbdlna zasada wynikajaca z przepisu
art. 6 k.c.

Dla zapewnienia wlascicielowi znaku ochrony jego praw mozna zakazaé, w szczegdlnoSci :

a. umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowania towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu lub oferowania i §wiadczenia
ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywozu lub wywozu towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreSlonych dzialan. Stosuje



rowniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, ktdrych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Je§li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad wlasciwy w sprawach wspoélnotowych znakéow towarowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku wspolnotowego.

Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolnotowego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo
wlasno$ci przemyslowej stanowi, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadac
od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9
ust. 1 cyt. rozporzadzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé¢
uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje
wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny
sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnié¢ nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego
nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylgczajac sposobow prze-widzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczegoOlnoécei sad moze unormowac prawa i obowigzki stron na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Odnoszac powyzsze rozwazania do twierdzen i dowodow przedstawionych we wniosku Sqd uznal za uzasadniony
sprzeciw uprawnionej wobec wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce (..)® 15mg/1,5ml roztwér do
wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajacym trzy ampulki, oznaczonym wspolnotowym znakiem towarowym (...). Z
zaoferowanych Sadowi dowodow, a w szczegolno$ci z zawiadomienia spoélki (...) o zamiarze importu réwnoleglego,
nie wynika, ze przepakowanie oryginalnego produktu (...) & Co. KG jest warunkiem wprowadzenia go na polski
rynek. Dzialania obowigzanej naruszaja zatem wylaczno$¢ uprawnionej. Roszczenie, z ktérym zamierza ona wystapic
w przyszloSci na droge sadowa, oparte na przepisie art. 9 ust. 2 rozporzadzenia, mozna wiec uzna¢ za nalezycie
uprawdopodobnione.

W ocenie Sadu, uprawniona wykazala takze swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpie-czenia. Aby nie wystapily
niekorzystne dla spolki (...) skutki, konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacego jej prawa
wylgcznego. Wskazany sposob zabezpieczenia odpowiada tresci przyszlych roszczen. Zapewni on spoélce nalezyta

ochrone prawna, a obowigzanej nie obcigzy ponad potrzebe. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyl (...) & Co. KG dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zwazywszy, ze obowiazek okreslony w pkt 1. a., b. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sad postanowit o nadaniu
postanowieniu - w tej czedci - klauzuli wykonalnoSci. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

Zarzagdzenie:
1. (...)
2. (..)



3. (..)
4. (..)
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