Sygn. akt XXII GWzt 2/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lutego 2012 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa (...) & Co. KG z siedzibq w I. (Niemcy)
przeciwko (...) spélce z ograniczong odpowiedzialnosciq w W.

- 0 ochrone prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
1. oddala powddztwo;

2. zasadza od powoda (...) & Co. KG z siedziba w 1. na rzecz pozwanej (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialno$cia
w W. kwote 2.537 (dwa tysiace pieéset trzydzieSci siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 2/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 2 I 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 66/11 Sad Wspo6lnotowych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemystowych udzielil spolce komandytowej prawa niemieckiego (...) & Co. KG w 1. zabezpieczenia
jej roszczenia o nakazanie (...) spoélce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. zaniechania naruszania praw
do wspoélnotowego 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 1. (...)J® 15 mg/1,5 ml roztwor do wstrzykiwan w opakowaniu zawierajacym trzy
ampulki, oznaczonych tym znakiem towarowym, przez :

a. zakazanie (...) spolce z 0.0. w W. — na czas trwania procesu — oferowania i wprowadzania do obrotu,
importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktow 1. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwoér 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..

1912012r. (...) & Co. KG wl. wnibsto :



1. zakazanie (...) spdlce z 0.0. w W. naruszania praw do wspdlnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego
przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...), polegajacego na oferowaniu i wprowadzaniu do
obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktéw 1. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwoér do wstrzykiwan w
opakowaniu zawierajacym trzy 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 trzy ampulki, bedacych wlasnoscia (...) spotki z o0.0. w W., ktore
zostaly opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda wspdlnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

3. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenie
okreslone 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.

W motywach (...) & Co. KG powolal sie na przystugujace mu prawo do wspolnotowego znaku towarowego (...) C. (...).
Zarzucil, ze (...) spolka z 0.0. w W., zajmujaca sie sprzedaza hurtowg i detaliczng wyrobéw farmaceutycznych oraz
importem réwnoleglym produktéw leczniczych i wyrobéw medycznych, narusza jego prawo wylaczne. 28 VI 2011 1.
F. powiadomila powoda o zamiarze importowania z Rumunii produktu 1. (...)® 15mg/1,5ml, jego przepakowywania i
oferowania w opakowaniach zawierajacych 3 i 5 ampulek. Na zadanie uprawnionego, przedstawila probke produktu
w opakowaniu z 3 ampulkami, ktérego przepakowanie, w ocenie B. I. P., nie byto konieczne. Powo6d zatem stanowczo
sie temu sprzeciwil. Pozwana rozpoczela jednak sprzedaz terytorium Polski, importowanego réwnolegle produktu
(...)J® 15mg/1,5ml w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki, naruszajac w ten sposob prawo do wspolnotowego znaku
towarowego (...). (k.2-137, 687-706)

(...) spotka z o0.0. w W. zazadala oddalenia powodztwa, jako bezzasadnego i zwrotu kosztéw procesu. Zaprzeczyla
naruszeniu prawa powoda, powolujac sie na przepis art. 13 rozporzadzenia w sprawie wspoélnotowych znakow
towarowych. W jej przekonaniu, B. I. P. nie ma uzasadnionych powodéw, aby sprzeciwic¢ sie dalszemu obrotowi
produktem f. (...)® 15mg/1,5ml roztwor do wstrzykiwan, importowanym réwnolegle z Rumunii. Zapewnila, ze
przepakowanie produktu jest niezbedne dla zapewnienia efektywnego dostepu do calego polskiego rynku, powohujac
sie na ustalong praktyke zapisywania opakowan z 3 ampulkami, zgodnie ze wskazaniami wytworcy leku. (k.143-686)

Bezsporne w sprawie jest, ze (...) & Co. KG w I. stuzy prawo do slownego wspolnotowego
znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzqd Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod
numerem (...) w dniu 14 XI 2002 r., z pierwszenstwem od 4 V 2001 r. dla towaréw w klasie 5
klasyfikacji nicejskiej - produkty farmaceutyczne. (tak tez swiadectwo rejestracji, wydruk z bazy
(...), korespondencja z Urzedem k.39-65) Znakiem tym powod opatruje produktf. (...)® 15mg/1,5ml
roztwor do wstrzykiwan, ktory uzyskal dopuszczenie do obrotu w opakowaniach zawierajgcych
1, 3 lub 5 ampulek. (tak tez swiadectwo rejestracji nr (...) z 31 I 2003 r. k.340-341, decyzje z 24 X
2007 1., 12 XII 2008 r. k.342-346) Oferuje go w Polsce wylgcznie w opakowaniach zawierajgcych
3 ampulki.

(...) spotka z o.0. w W., zajmuje sie m.in. sprzedazq hurtowq i detaliczng wyrobow
Jarmaceutycznych i medycznych, w tym takze importowanych rownolegle. (tak tez odpis z KRS
k.66-67v, 198-201, wydruk ze strony internetowej eaepc.org k.202-210, spis k.466-476) Decyzjq z 16
VI 2011 r. Urzad Rejestracji zezwolil pozwanej na import réownolegly z Rumunii produktu L. (...)®
15mg/1,5mlw opakowaniach zawierajgcych 3 i 5 ampulek. (tak tez pozwolenie nr 210/11 k.248-250,
rumunska ulotka informacyjna z ttumaczeniem k.358-386)

Pismem z dnia 28 VI 2011 r. spétka (...) powiadomila powoda o zamiarze importowania z Rumunii
produktu l. (...)® 15mg/1,5ml w opakowaniach z piecioma ampulkami, jego przepakowywania i



oferowania w Polsce w opakowaniach zawierajgcych 3 i 5 ampulek. (tak tez kopia pisma k.68-70,
Jfotografie opakowan k.103-106, 464, 465) Na zqgqdanie powoda, 29 VII 2011 r. przedstawita mu
probke przepakowanego produktu. B. I. P. sprzeciwil sie przepakowaniu, twierdzqc, ze nie jest to
niezbedne dla sprzedazy produktu (...)® 15mg/1,5ml. (tak tez korespondencja stron k.71-97)

(...)® 15mg/1,5ml roztwoér do wstrzykiwan jest niesteroidowym lekiem o dzialaniu przeciwzapalnym,
przeciwbdlowym i przeciwgoraczkowym. Jest podawany domie$niowo. Jego substancja czynna jest meloksykam. Jest
on wydawany wylacznie na recepte przez lekarzy neurologdéw lub reumatologéw. (...) & Co. KG zaleca jego podawanie
w dawce jednorazowej 15mg dziennie. W przypadkach uzasadnionych mozliwe jest kontynuowanie leczenia, nie dtuzej
jednak niz przez 3 dni. (tak tez ulotki i informacje farma-ceutyczne k.251-257, 261-262, 264-280, 283-328, wydruki
ze stron internetowych k.329-339)

Od 2010 r. (...)® 15mg/1,5ml roztwor do wstrzykiwan dostepny jest na rynku polskim wylgcznie w opakowaniach
zawierajacych trzy ampulki. (tak tez korespondencja elektroniczna k.347-352, analiza sprzedazy I. k.353-357)

Pomimo sprzeciwu uprawnionego z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...), spodlka (...) sprzedaje
przepakowany produkt (...)® 15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan (tak tez dowody zakupu k.98, 102, wykaz
produktéw leczniczych, ktore uzyskaly pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na import réwnolegly w czerwcu 2011
r. k.99-101, protokoél zajecia komorniczego z 10 I 2012 r. k.122-124), 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 producenta sposobem dawkowania leku - jednorazowo maksymalnie 3 ampulki. Przepakowywanie
produktu nie pogarsza jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcey - (...) & Co. KG, importera
roéwnoleglego - (...) spolki z 0.0. w W. oraz (...) spolki z 0.0. w W., jako podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie
produktu. (tak tez fotografie opakowania k.464, 465 i wydruk ze strony internetowej k.477-478v) Wyglad nowego
opakowania nie szkodzi reputacji powoda ani jego produktu. (ocena Sadu - brak dowodu przeciwnego)

Ustalone przez Sad okolicznosci faktyczne, istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie byly
sporne. Strony spieraly sie natomiast o ocene prawna dzialania pozwanej, potraktowanie go, jako naruszenie prawa
wylacznego B. I. P. lub realizacje uprawnien wynikajacych z wyczerpania prawa do znaku towarowego (...) w efekcie
wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Rumunii), przez
samego powoda produktu L. (...)® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwan w opakowaniach zawierajacych 5 ampulek.

Rozstrzygajac spoér Sad pomingl twierdzenia i dowody zgloszone przez strony z uchybieniem terminéw okreslonych

przepisami art. 479'* § 1 oraz art. 479'4 § 2 k.p.c. Pominal takze dowéd z przeshuchania stron, ze wzgledu na to, ze
okoliczno$ci, na ktore zostal zaoferowany przez pozwana nie byly sporne lub wynikaly z niepodwazanych przez strone
przeciwng dokumentow, nie dotyczyly praktyki istniejacej na polskim rynku ale rumunskim oraz motywéw decyzji
ekonomicznej o nabyciu wlaénie w tym kraju produktu powoda, przez co nie mogly mie¢ wplywu na rozstrzygniecie
sporu.

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 spos6b catoéciowy, w szczego6lnosci zasady rejestracji i 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 wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktorego 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 mozliwoécia
przedluzenia). (art. 46) Wynikajace z niej prawa sa skuteczne wobec osdb trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)



Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania znaku oraz zakazania
innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. identycznego ze znakiem oznaczenia dla
identycznych towaréw lub ushug. (ust.1a) Wilascicielowi wspolnotowego znaku towarowego shuzy takze wylgcznoéé
podejmowania decyzji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu opatrzonych nim towaréw. Nie jest on jednak
uprawniony do kontrolowania ich dalszej dystrybucji, to jest uzywania znaku w odniesieniu do towar6ow, ktore zostaly
wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez niego lub za jego zgoda, chyba ze ma on
prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie dalszemu obrotowi, w szczego6lnosci, jezeli stan towardéw ulegl
zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu do obrotu. (art. 13)

Co do zasady, uprawniony nie moze sprzeciwi¢ sie importowi rownoleglemu (w obrocie hurtowym) w ramach
Unii Europejskiej produktow 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 wspoélnotowego znaku towarowego warunkowane bedzie kumulatywnym
spelnieniem przezen wymogow okreslonych przez Europejski Trybunal Sprawiedliwos$ci w wyroku wydanym 11 VII
1996 r. w sprawach polaczonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

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 wytwoércey i produktu,

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

Sprzeciw uprawnionego wobec przepakowania importowanego réwnolegle produktu leczniczego nie bedzie
skuteczny, jesli importer wykaze, iz w ten sposéb uprawniony przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw
pomiedzy panstwami czlonkowskimi. (por. takze m.in. wyroki ETS z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer
Ingelheim vs Swingward i z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim vs Swingward ) Ciezar
udowodnienia okoliczno$ci relewantnych spoczywa na importerze rownoleglym, zgodnie z ogblna zasada wynikajaca
z przepisu art. 6 k.c. Ustalenie, ze pozwany nie spetnil wymogoéw uzasadniajacych przepakowanie, opatrzonego wspol-
notowym znakiem towarowym powoda, importowanego rownolegle towaru, uzasadnia uznanie naruszenia prawa
wylacznycznego, a w konsekwencji zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl, lub, Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, wydaje - o ile nie istnieja szczegblne powody - decyzje zakazujaca mu okre$lonych dzialan. Stosuje
rowniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Jedli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspo6lnotowego.

Dla zapewnienia ochrony prawa do znaku towarowego sad moze zakaza¢, w szczego6lnoSci:

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 towaréow pod takim oznaczeniem;

d. uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)



Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia niniejszego sporu miala ocena speklienia przeslanek, od ktérych zalezalo
odrzucenie lub podtrzymanie sprzeciwu powoda wobec przepakowywania produktu (...)® 15mg/1,5ml - roztworu do
wstrzykiwan, okre$lonych przez Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci przede wszystkim w wyroku wydanym 11 VII
1996 r. w sprawach polaczonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

ad.1. koniecznos$é¢ przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek :

Z zaoferowanych Sadowi dowodoéw wynika w sposob niewatpliwy, ze od 2010 r. na rynku polskim (...)® 15mg/1,5ml
- roztwor do wstrzykiwan oferowany jest wylacznie w opakowaniach zawierajacych 3 ampulki, co wynika z
zalecanego przez wytworce sposobu dawkowania leku. Mamy zatem do czynienia z rynkiem uksztaltowanym przez
potrzeby i oczekiwania nabywcoéw oraz odpowiadajaca im oferte wytworcow, tu przede wszystkim B. I. P., ktory
takze 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 zatem potraktowac, jako
ustalong praktyke. Wykazaniu tezy przeciwnej nie moga stuzyé dokumenty prywatne zlozone przez powoda przy
replice wobec odpowiedzi na pozew, ktére — zgodnie z art. 245 k.p.c. — moga dowodzi¢ wylacznie tego, ze osoba, ktorej
podpis widnieje pod dokumentem zlozyla zawarte w nim o$wiadczenie.

W ocenie Sadu, powdd nie moze skutecznie sprzeciwié¢ 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 pierwszego warunku, tj. konieczno$ci przepakowania produktu bylo poparte dowodem
uprzedniego podjecia bez-skutecznej proby sprzedazy opakowan z 5 ampultkami (...)® 15mg/1,5ml, sprowadzajacego
sie w istocie do zadania uksztaltowania rynku tego rodzaju produktéw, a nie dostepu do niego.

W ocenie Sadu, konieczno$c¢ przepakowania produktu farmaceutycznego moze by¢ uzasadniona nie tylko istnieniem
uregulowan prawnych, ale takze potrzeba uzyskania efektywnego dostepu do istniejacego rynku, zapewniajacego
importerowi roéwnoleglemu mozliwos¢ oferowania towaru konkurencyjnego, dostosowanego do wymagan klientow.
Nie mozna wykluczy¢ dopuszczalno$ci przepakowania w kazdym przypadku, w ktérym istnieje jakikolwiek dostep do
rynku, ograniczajac te przestanke do zakazoéw lub nakazéw ustawowych.

Nie da sie przy tym zaprzeczy¢, ze farmaceuci w Polsce maja mozliwoé¢ dzielenia opakowan produktéw leczniczych
(unormowania przeciwnego nie zawiera w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 18 X 2002 r. w sprawie
wydawania z apteki produktéw leczniczych i wyrobéw medycznych), brak jednak dowodu na to, ze czynia to w
kazdym przypadku, w szczegblnosci wowcezas, gdy apteka ma do dyspozycji lek w opakowaniach zawierajacych 3
ampulki (sam powod wskazuje na mozliwo$¢ podziatlu opakowania jedynie w przypadku braku leku). Nalezy rowniez
zauwazy¢, ze wskazania wytworcy (...)® 15mg/1,5ml oraz stan rynku, na ktérym oferowane sa obecnie wylacznie
opakowania zawierajace 3 ampulki leku, utrudniaja dzielenie importowanych przez pozwang z Rumunii opakowan z 5
ampultkami. Przekonuje to za przyjeciem tezy pozwanej, iz uzyskanie pozwolenia na import réwnolegly, dopuszczenie
do obrotu leku w opakowaniach zawierajacych 3 i 5 ampulek oraz istnienie mozliwos$ci podziatu opakowania produktu
farmaceutycznego nie gwarantuje pozwanej rzeczywistego, rownego z konkurentami dostepu do rynku.

W przekonaniu Sadu, przepakowanie oryginalnego produktu (...) & Co. KG nabytego na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (w Rumunii) w opakowaniach zawierajacych pie¢ ampulek, jest warunkiem efektywnego
wprowadzania na (...)® 15mg/1,5ml - roztworu do wstrzykiwan.

ad.2 brak wplywu przepakowania na oryginalny stan produktu : Pozwana dokonala zmiany wylacznie
w odniesieniu do opakowania zewnetrznego. Opakowanie wewnetrzne (ampulki) nie zostaly zmienione, a co do ich
umieszczenia w plastikowej wytloczce powdd nie zglasza zadnych konkretnych zarzutéw. Nalezy zatem uznaé, ze
przepakowanie produktu nie ma negatywnego wplywu na zawarto$¢ ampulek z produktem f. (...)® 15mg/1,5ml -
roztwor do wstrzykiwan.

ad.3 - wyrazne wskazanie na nowym opakowaniu wytworey i importera — bezsporne,



ad. 4. nieszkodzeniem wyglgdem nowego opakowania reputacji wytworcy i produktu:

Sad nie podziela zastrzezenia powoda co do wygladu opakowania zastosowanego przez spolke (...)., W zadnym razie
nie mozna uznad, ze jest ono nieestetyczne czy nieschludne. Przeciwnie, w ocenie Sadu, nowe opakowanie nie odbiega
jakoscia ani estetyka od oryginalnego i opakowan innych, dostepnych na rynku produktéw farmaceutycznych. Nie
mozna takze zasadnie twierdzié, ze sporne opakowanie moze miec istotny wplyw na renome wspdlnotowego znaku
towarowego (...) (obnizenie jego wartosci, zdolnosci odrézniajacej), czy podwazaé zaufanie nabywcow do jakosci i
skutecznosci dzialania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem.

Powdd zarzuca, iz pozwana — uzywajac opakowania charakterystycznego dla wytwarzanych przez nig produktow
farmaceutycznych — stara sie wywola¢ przekonanie, ze (...)® 15mg/1,5ml jest jej produktem .. (...) tezg tg nie
mozna sie zgodzi¢. W pierwszym rzedzie nalezy zauwazy¢, ze w tym przypadku mamy do czynienia z produktem
farmaceutycznym wydawanym wylacznie na podstawie recepty, przez farmaceute. Realizacja recepty w warunkach
aptecznych, ogranicza - je$li w ogolne jej nie wylacza — mozliwo$¢ podejmowania przez pacjenta decyzji o zakupie
okres$lonego leku ze wzgledu na osobe jego producenta. Z niniejszej sprawy nie wynika zreszta, ze (...)® 15mg/1,5ml
lub jego odpowiedniki sa wytwarzane takze przez innych producentéw i moglyby by¢ wydane pacjentowi — na jego
zyczenie - na podstawie recepty na produkt powoda. Trudno takze w tym przypadku przypisywacé szczeg6lne znaczenie
wygladowi opakowania, jako decydujacemu o okreéleniu zrodla pochodzenia produktu farmaceutycznego. Nawet jesli
producenci maja charakterystyczne wzory opakowan, to ich produkty sa raczej rzadko nabywane przez pacjentow w
wiekszym asortymencie, a decyzja o zakupie nie jest podejmowana na podstawie wygladu opakowania. W niniejszej
sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, ze nowe opakowanie moze mie¢ negatywny wplyw na zmiane
sposobu postrzegania produktu f. (...)® 15mg/1,5ml przez pacjentow i farmaceutow.

Opakowanie spornego produktu (inne przyklady w wydrukach ze strony internetowej forfarm.eu k.107-112) jest
proste, nie zawiera zadnych szczegoblnych elementoéw graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach
bialego pudelka. Sad nie widzi Zadnego uzasadnienia dla zaistnienia mozliwoéci wprowadzenia nabywcéw w blad co
do pochodzenia spornego produktu od pozwanej, a nie od powoda. Ten ostatni nie dowidédl w szczegolnosci w tym
postepowaniu, ze przy identyfikacji wytwodrcy produktu f. (...)® 15mg/1,5ml, pacjenci — decydujacy o jego nabyciu - nie
kieruja sie slownym znakiem towarowym (...) i firma (...) lecz strong graficzng opakowania. Z drugiej strony, niczym
szczegblnym nie wyrdzniajace sie oznaczenie nie uzasadnia takze tezy o jego zdolnoSci odrézniajacej (wskazania
pochodzenia od F. produktéw farmaceutycznych) a w konsekwencji o istnieniu prawdopodobienstwa wprowadzenia
nabywcow w blad przez wywolanie u nich przekonania o istnieniu pomiedzy stronami powigzan gospodarczych,
prawnych lub personalnych.

Powdd nie moze zasadnie twierdzi¢ o istnieniu ryzyka konfuzji, ktére zreszta nie jest przestanka naruszenia prawa
wylacznego do wspdlnotowego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 9.1a rozporzadzenia. Nawet jednak, jesli
elementy graficzne opakowania (...)® 15mg/1,5ml sg charakterystyczne dla opakowan pozwanej i kojarzone z
jej produktami, nie sg bardziej dystynktywne niz element stlowny wskazujacy na pochodzenie spornego produktu
farmaceutycznego od powoda. Teza o budowaniu renomy z wykorzystaniem wspélnotowego znaku towarowego (...)
nie zostala przez powoda wykazana w przekonujacy sposob.

ad. 5. - zawiadomienie wytwoércy o imporcie rownoleglym - bezsporne.

Odnoszac powyzsze rozwazania do przedstawionych przez strony twierdzen i dowodéw Saqd uznal za
nieuzasadniony sprzeciw uprawnionego wobec wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce przez pozwang
produktu 1. (...)® 15mg/1,5ml roztwor do wstrzykiwan, w opakowaniu zawierajacym trzy ampulki, oznaczonym
wspolnotowym znakiem towarowym (...). Sad podziela racje pozwanej obszernie przedstawione w motywach
odpowiedzi na pozew, uznajac za zbedne przywolywanie w tym miejscu szczegdtowych argumentéw oraz analizy
przytaczanych przez strony pogladéw orzecznictwa (m.in. wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci z 20 VI
1977 1. wsprawie 102/77 H.-LaR., 211 VII 1996 1. C-232/94 R.-P. P., z 11 VI1 1996 r. w sprawach polaczonych C-71/94,
C-72/94,73/94 (...),z12 X 1999 r. w sprawie C-379/97 (...) SAvs. P. A/S, z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 B. K.



vs. S., z 23 IV 2002 r. w sprawie C-443/99 M., z 27 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 B. 1., z 22 XII 2008 r. w sprawie
C-276/05 (...) Ltd.) i doktryny.

Nalezy tylko wyjasni¢, ze powolane wyroki odnosily sie do okolicznoéci konkretnych spraw, nie mozna zatem
wykluczyé, ze — tak jak w niniejszym postepowaniu — zaistnieja okoliczno$ci tam nieprzewidziane, jednak
uzasadniajgce przyjecie, ze zaistniala konieczno$c¢ przepakowania produktu leczniczego. Zdaniem Sadu, wystarczajace
jest odwolanie sie przez pozwana do uksztaltowanego od lat rynku i odpowiadajacych mu zalecenn wytwoércy, bez
wykazywania istnienia praktyki lekarskiej wystawiania recept z dawka 3 ampulek (...)® 15mg/1,5ml roztworu do
wstrzykiwan, a nie z - dopuszczong do obrotu - dawka jednorazowa odpowiadajaca 5 amputkom.

Uprawniony podejmuje starania o nieuzasadnione poszerzenie granic decydowania o dystrybucji towaru, ktory
opatrzony zostal wsp6lnotowym znakiem towarowym (...) , pomimo Ze nie wykazal, iz mogloby to w jakikolwiek
sposob negatywnie wplywaé na pelnione przez ten znak funkcje. Trzeba za§ pamietaé, ze prawo znakoéw towarowych
stanowi zasadniczy element systemu niezakl6conej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mieé pelna mozliwoé¢ przyciggania do siebie klientéw dzieki
wysokiej jakoS$ci ich towarow lub ushlug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych, pozwalajacych na
ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG,
z 4 X 2001 1. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club )

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koicowe-mu odbiorcy mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odrbznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w
blad) ich od towar6éw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-
La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 8 IT 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby
umozliwi¢c mu ochrone jego szczegdlnych interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelia¢ wlasciwe mu
funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjna),
komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w
ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub _moze negatywnie wplywaé na pelnione
przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09
Budéjovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréali in., z 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Dodatkowo Sad pragnie podkreslié, ze uwzglednieniu roszczen B. 1. P. sprzeciwiaja sie takze zasady wspoétzycia
spolecznego - szczegdlne powody, w rozumieniu art. 102 ust. 1 cyt. rozporzadzenia w zw. z art. 5 k.c. Ograniczanie
dopuszczalno$ci przepakowywania importowanych réwnolegle — tanszych — produktéw farmaceutycznych do
przypadkow zaistnienia przeszkod prawnych do wprowadzania do obrotu towaréw w oryginalnych opakowaniach
opatrzonych wspdélnotowymi znakami towarowymi, wplywaloby niekorzystnie na realizacje zasady swobodnego
przeplywu towaréw w ramach wspoélnego rynku, reguly uczciwej konkurencji i staloby w sprzecznosci z dobrem
pacjentow, w ktorych interesie lezy uzyskanie jak najszerszego dostepu do tanich lekéw, oferowanych w sposob zgodny
z prawem i dajacy gwarancje bezpieczenistwa.

W przekonaniu Sadu, art. 13 ust. 2 nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Spolka (...) nalezycie wykazala
(stosownie do art. 6 k.c.), ze spehila stawiane jej wymagania, powdd nie moze zatem skutecznie sprzeciwic sie
przepakowaniu przez nig produktu f. (...)J® 15mg/1,5ml roztwér do wstrzykiwan w opakowania zawierajace trzy
ampulki. Wobec stwierdzenia, ze pozwana nie narusza prawa wylacznego (...) & Co. KG do wspdlnotowego znaku
towarowego (...), powddztwo podlega oddaleniu, jako nieusprawiedliwione.

O kosztach Saqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sprawy.



Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce
prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokoSci naleznej wedlug przepisow o wynagrodzeniu
adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnosSci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnoSci
radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika
w przyczynienie sie do jej wyjadnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig stawki
minimalne okre$lone w rozdzialach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika powddki wykonujacego zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej
wysokosci. (3 x 840 zl + 17 zl tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)



