Sygn. akt XXII GWzt 78/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2016 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXIT
Sad Wspolnotowych Znakéow Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant sekretarz sagdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa N. (...) z siedziba w B. (Szwajcaria)
przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnos$cig w W.
o ochrone praw do unijnych znakéw towarowych i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji
1. oddala powo6dztwo;

2, zasadza do N. (...) z siedziba w B. na rzecz (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnos$cia w W. kwote 3.377 (trzy
tysiace tysiecy trzysta siedemdziesiat siedem) zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 78/15

UZASADNIENIE

21 grudnia 2015 r. sp6tka akcyjna prawa szwajcarskiego N. (...) w B. wniosla o:

I. zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. naruszania wspolnoto-wego (obecnie unijnego)
znaku towarowego (...) o numerze C. (...) oraz popekiania czynéw nieuczciwej konkurencji, to jest: oferowania,
wprowadzania do obrotu, a takze magazynowania dla tych celow oraz reklamowania sprowadzonych z W. produktow
leczniczych o nazwie (...), tabletki 300 mg (numer pozwolenia na import réwnolegly 545/13) oraz (...), tabletki,
600 mg (numer pozwolenia na import rownolegly 556/13) z wykorzystaniem oznaczenia (...) samodzielnie lub w
polaczeniu z elementem stownym (...), a takze z wykorzystaniem hasta: ,T. i T. sa r6znymi nazwami handlowymi tego
samego leku”, w szczegblnosci umieszczonych na opakowaniach zewnetrznych produktéw leczniczych T., tabletki,
300 mg (numer pozwolenia na import rownolegly 545/13) oraz T., tabletki, 600 mg (numer pozwolenia na import
rownolegly 556/13), a takze na ulotkach informacyjnych dla pacjenta dolaczanych do kazdego opakowania;

II. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, stanowigcych jej wlasnosé, produktéow w opakowaniach opisanych w
punkcie I;

III. nakazanie pozwanej zniszczenia, stanowiacych jej wlasnoé¢, opakowan zewnetrznych produktéw opisanych w
punkcie I. oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dotgczanych do tychze opakowan. (k.2-370)

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScig w W. zazadata oddalenia powodztwa i zwrotu kosztéw postepowania.
(k.398-1019)



Sad ustalil, ze: N. (...) z siedziba w B. stanowi cze$¢ Grupy N. - §wiatowego lidera w dziedzinie szeroko pojetej
ochrony zdrowia, reprezentowanej w Polsce przez spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia (...), S. Polska i A. Polska.
Grupa N. obecna jest na rynkach lekow innowacyjnych (N. P.), generycznych (S.), lekow i produktéw okulistycznych
oraz §rodkéw ochrony oczu (A.). (bezsporne — tak tez wydruk z rejestru handlowego k.39-58, wydruk ze strony
internetowej k.61, wydruk z KRS k.62-69)

N. (...) stluzy prawo do slownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej d.s.
Wilasnosci Intelektualnej pod nr (...) z pierwszenstwem od 23/12/2002 r. m.in. dla towaréw w Kklasie 5. klasyfikacji
nicejskiej (produkty farmaceutyczne). W Polsce dla takich samych towaréw chroniony jest takze slowny znak
towarowy (...) zarejestrowany w (...) pod nr (...) z pierwszenstwem od 31/08/1990 r. (bezsporne — tak tez wyciag
z rejestru i wydruki z bazy (...) oraz (...) k.110-126)

Jednym z produktéw G. (...) jest (...) lek przeciwdrgawkowy i przeciw-padaczkowy oferowany w postaci tabletek
powlekanych w dawkach 150 mg, 300 mg i 600 mg, ktorego substancja czynna jest okskarbazepina. W Polsce (...)
dopuszczony jest do obrotu i wpisany na - stanowiaca zalgcznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia
2015 1. - liste refundowanych lekéw, $rodkéw spozywezych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych z 1 wrzesnia 2015 r. Podmiotem odpowiedzialnym za ten produkt i jego importerem jest (...) spotka z
ograniczona odpowiedzialnoécig w W.. (bezsporne — tak tez charakterystyka produktu leczniczego k.70-86, ulotka
k.87-92, dowdd zakupu k.93, fotografie opakowan k.94-105, wyciag z wykazu lekéw refundowanych k.106-109,
zestawienie k.127-128, zeznania §wiadka A. L. k.1172) Spdlka (...) jest tez uprawniona do uzywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej unijnego znaku towarowego (...). (dowdd: umowa k.129-139)

Produkt 1. (...) - tabletki niepowlekane, oferowany na terytorium W. zawiera substancje aktywna — okskarbazepine, te
sama co (...), od ktérego rozni sie w nieznacznym stopniu postacia farmaceutyczng oraz skladem w zakresie niektérych
substancji pomocniczych:

T., tabletki powlekane, 300 mg

T., tabletki, 300 mg

krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna
hypromeloza

krospowidon

magnezu stearynian
hypromeloza

talk

tytanu dwutlenek (E171)
makrogol 8000

zelaza tlenek zoty (E172)

krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna
hypromeloza

zelaza tlenek zoty

zelaza tlenek czerwony

magnezu stearynian

karmeloza sodowa

T., tabletki powlekane, 300 mg

T., tabletki powlekane, 300 mg




krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna
hypromeloza

krospowidon

magnez stearynian

krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna
hypomeloza

karmeloza sodowa

magnezu stearynian

hypromeloza zelaza tlenek zolty
talk zelaza tlenek czerwony
tytanu dwutlenek (E171)

makrogol 4000
zelaza tlenek czerwony (E172)

zelaza tlenek czarny (E172)

(bezsporne — tak tez charakterystyki produktu 1. (...) k.510-527)

Wytworeg leku (...) jest N. (...).p.A. w T. A. (N.), a pozwolenie na dopuszczenie tego produktu do obrotu wydane
zostato na rzecz N. (...).p.A. w O. (V.). (dowod: wzor ulotek i opakowan k.140-156, o§wiadczenie k.157-159)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. prowadzi dzialalno$é gospodarcza w zakresie importu
rownoleglego, dystrybucji na terenie Polski oraz eksportu lekdow, wyrobé6w medycznych i kosmetykéw. Na podstawie
zezwolen nr (...)411/649/1-6/M./121i (...) spolka prowadzi w W. przy ul. (...) hurtownie farmaceutyczng. Pozwana jest
(...) Stowarzyszenia (...) ((...)), ktéra jest z kolei czlonkiem (...) Stowarzyszenia Przedsiebiorstw (...) ( (...)), organizacji
non-profit z siedziba w B., ktdra zrzesza europejskich licencjonowanych importeréw roéwnoleglych. (bezsporne — tak
tez wydruk z KRS k.175-182, wydruk z rejestru hurtowni farmaceutycznych k.183-187, wydruki ze stron internetowych
k.188-189, 198-199, 463-475, 1000-1011)

Na podstawie pozwolen na import réwnolegly nr 545/13 i nr 556/13 wydanych przez Prezesa Urzedu Rejestracji
Produktéw L., (...) i Produktéw B. w dniach 161 23 grudnia 2013 r. spétka (...) sprowadza z W., oferuje i wprowadza do
obrotu na polskim rynku produkt leczniczy pod nazwa (...) ((...)) w postaci tabletek niepowlekanych 300 mgi 600 mg,
w kraju pochodzenia oznaczony nazwa (...), na opakowaniu ktérego i w ulotce dla pacjenta umieszczono informacje, ze
»T.1T. sg réznymi nazwami handlowymi tego samego leku”. (bezsporne — tak tez wykaz produktow k.190-194, decyzje
k.195-197, 207-2009, ulotki dla pacjenta k.198-206, 210-218, 235-240, fotografie opakowan k.223-235, dowod zakupu
k.241) Podmiotem odpowiedzialnym za te produkty w kraju eksportu jest N. (...).p.A. z siedzibg w O.. (bezsporne —
tak tez decyzje k.195-197, 207-209, wydruki ze stron internetowych k.868-870)

Decyzja o zmianie nazwy importowanego rownolegle zW. leku (...) na (...) ((...)) byla uzasadniona brakiem na polskim
rynku farmaceutycznym produktu pod nazwg (...) i wynikajacymi z tego realnymi trudno$ciami w efektywnym wejéciu
na rynek produktu pod calkowicie nieznang w Polsce nazwa. W praktyce gospodarczej pozwana w takich przypadkach,
w braku sprzeciwu uprawnionego do znaku towarowego, decyduje o oznaczeniu leku nazwa handlowa stosowang w
Polsce przez jego producenta. (dowdd: zeznania U. S. i A. B. k.1172, zeznania czlonka zarzadu spoékki (...) k.1172)

O zamiarze przepakowania produktéw T. (...) mg i 600 mg importer rownolegly zawiadomit N. (...) pismami
datowanymi odpowiednio 31 grudnia 2013 r. i 13 stycznia 2014 r., przedstawiajac wzor opakowania wewnetrznego



(blistru) i zewnetrznego oraz ulotki dla pacjenta. Wyznaczyl przy tym uprawnionej pietnastodniowy termin na
zgloszenie ewentualnego sprzeciwu. (bezsporne — tak tez korespondencja k.242-290) 26 czerwca 2015 r., tj. po
prawie potora roku od notyfikacji powddka skierowala do spoélki (...) pismo zarzucajgc, ze dzialania pozwanej
prowadza do naruszenia znaku towarowego (...). (bezsporne) Wezwala ja takze do zaprzestania uzywania znaku
(...) oraz stwierdzenia, ze ,,T. i T. s r6znymi nazwami handlowymi tego samego leku” na opakowaniach produktu
importowanego, na ulotce informacyjnej dla pacjenta i w innych materialach stosowanych w zwigzku z obrotem
produktami importowanymi. (bezsporne — tak tez korespondencja k.291-326)

Produkt f. (...) importowany réwnolegle przez pozwana i oferowany pod nazwa (...) ((...)) objety jest wykazem lekow
refundowanych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 28 pazdziernika 2015 r. (bezsporne — tak tez wykazy
k.107-109, 1014-1016)

Pismem z 17 marca 2016 r. Prezes Urzedu Rejestracji Produktow L., (...) i Produktéw B. wskazal, ze w toku postepowan
administracyjnych zakonczonych wydaniem pozwolen nr 545/13 i nr 556/13 stwierdzil, ze dla produktéow L. (...),
tabletki, 300 mg i 600 mg dopuszczonych do obrotu we W. zostaly spelnione przestanki importu réwnoleglego
okre$lone w ustawie Prawo farmaceutyczne. Poréwnywane produkty 1. (...) (pochodzacy z W.) i (...) (dopuszczony
do obrotu w Polsce) posiadaja te sama substancje czynna — okskarbazepine, te sama moc — 300 mg i 600 mg
okskarbazepiny, te sama droge podania — doustng, ten sam kod (...), zblizong posta¢ farmaceutyczng — tabletki
( (...)) i tabletki powlekane ( (...)) oraz taka samg kategorie rejestracyjng — sa wzgledem siebie referencyjnymi
produktami leczniczymi. W przypadku produktéw 1. (...) i (...) substancje pomocnicze r6znia sie w niewielkim stopniu
i nie wykazuja dzialania farmakologicznego, ktore moglyby wplywaé na ewentualne niepozgdane reakcje organizmu.
Ponadto dzialania niepozadane wskazane w charakterystyce produktu l. (...), nie r6znig sie od dziatan niepozadanych,
ktore wystepowaly w przypadku leku (...). W konsekwencji uznal, ze efekt terapeutyczny zastosowania leku (...) bedzie
taki sam jak leku (...). (dowdd: pismo k.1110-1111)

Spoélka (...) nie nalezy do autoryzowanych dystrybutoréw produktéw uprawnionej ani nie jest z nia powigzana
gospodarczo. Nigdy nie uzyskala zgody na uzywanie znakéw towarowych N. (...), w szczeg6lnoéci znaku (...).
Uprawniona sprzeciwila sie stosowaniu dla leku (...) opakowania i ulotki wskazujacych na jego tozsamos$é z lekiem
(...). (bezsporne)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w szczegolno$ci prawa wylaczne N. (...) oraz kwestionowane
przez powodke uzywanie przez spoélke (...) oznaczenia (...) dla produktéw farmaceutycznych nie byly sporne i
wynikaly z przedstawionych przez strony powolanych wyzej: dokumentéw, dowodoéw rzeczowych i wydrukéow ze
stron internetowych (niekwestionowanych jak chodzi o ich autentyczno$c¢ i niebudzacych watpliwoéci Sadu co do ich
prawdziwo$ci) oraz uzupekiajacych je wiarygodnych zeznan §wiadkow i przedstawiciela pozwanej spolki (...). Strony
nie zgadzaly sie natomiast co do tego, czy dzialanie pozwanej moze by¢ kwalifikowane jako naruszenie praw do znakow
towarowych i regul uczciwej konkurencji.

Sad oddalil wniosek powodki od dopuszczenie dowodu z opinii biegltego (instytutu naukowo-badawczego) z zakresu
neurologii i epileptologii ze wzgledu na to, iz wskazane w tezie dowodowej okoliczno$ci faktyczne nie mogly mieé
istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. (a contrario art. 227 k.p.c.) W przekonaniu Sadu kwestia skladu
lekéw (...)1i (...) moze by¢ wazna dla stwierdzenia, czy informacja o ich tozsamoé$ci skierowana do pacjenta stanowi
naruszenie regul uczciwej konkurencji, nie za$ praw do znakéw towarowych.

Uznajac, ze powddka nie ma interesu gospodarczego, ktéry mogltby byé naruszany w sposéb bezposredni dzialaniami
pozwanej Sad odstapil od prowadzenia postepowania dowodowego w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, ze tresé
ulotki przeznaczonej dla pacjenta nie budzi watpliwosci co do poprawnosci jej sformutowania. W odniesieniu do tego
konkretnego produktu ma ono nieco mniejsze znaczenie, decyzje o wyborze leku podejmuje bowiem lekarz specjalista
wystawiajac recepte, a nie sam pacjent. Ten ostatni musi sobie zdawac sprawe z pewnych réznic, skoro na opakowaniu
wewnetrznym (blistrze) widnieje nazwa (...), a tabletki nie sa powlekane. Lekarz, jako profesjonalista, od ktérego
wymagacé nalezy dochowania szczegoblnej staranno$ci, zwroci uwage na sktad lekow, nie ograniczajac sie do informacji



o ich tozsamosci. Zawsze tez wystawiajac recepte moze zastrzec, zeby konkretnemu pacjentowi wydany byt (...) a nie
jego odpowiednik.

Gdyby, jak chce powddka, roznice skltadu lekéw (...) i (...) mialy faktycznie tak istotne znaczenie w procesie
leczenia N. (...) z pewno$cig sprzeciwilby sie planowanej zmianie nazwy, a w ciagu ponad dwoéch lat oferowania przez
pozwang produktu pod nazwa (...) ((...)) odnotowalby zgloszenia skutkdéw niepozadanych wynikajacych z zazywania
leku importowanego réwnolegle zamiast TRILEPTALu. Przedstawiony przez powddke przypadek, nie dosé¢ ze jest
jedynym, to nie zawiera wyjasnienia przyczyn zdarzenia, nie pozwala zatem na dowodne stwierdzenie, ze wystgpienie
niepozadanych skutkéw bylo wynikiem dzialania pozwane;.

Sad pominat twierdzenia i oddalil wnioski dowodowe zgloszone przez strony z uchybieniem terminéw okreslonych w
art. 207 k.p.c. Przedlozona przez powodke opinie prywatng (k.1051-1063) potraktowal jako uzasadnienie stanowiska
N. (...).

Sad zwazyl:
I. Naruszenie praw do znakéw towarowych:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 1.)
stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie maja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub uslug,
ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ushug, dla ktérych znak ten
zostal zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono
uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezna korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylgcznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, ze na
podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczeg6lno$ci nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie, lub $§wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c)przywoz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;
d)uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych nazw;

e)uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;



f)uzywanie oznaczenia w reklamie por6wnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego,
wydaje, chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan stanowigcych naruszenie
lub stwarzajacych grozbe naruszenia znaku. Stosuje rowniez, zgodnie z przepisami prawa krajowego, Srodki ktorych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1, art.
286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadaé od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

+ na zasadach ogoélnych albo

» poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usuniecia skutkéw naruszenia, dajac
sadowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedacych wlasnosScia naruszajacego $rodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do oznaczenia towar6ow lub ustug. Takze w prawie krajowym sankcje zakazowe moga by¢ stosowane
w sytuacji naruszenia lub realnej grozby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze praktyka handlowa okreélana jako import réwnolegly w ramach Unii Europejskiej
jest zgodna z obowigzujacym porzadkiem prawnym, poniewaz jednak w zwiazku z tym dochodzi¢ moze do zmiany
opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczen i tre$ci ingerujacych w znak towarowy, ktéorym postuguje sie
wytworca, dzialanie importera réwnoleglego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wylacznych osoby
trzeciej. Stanowi ono przedmiot licznych opracowan doktryny prawa znakéw towarowych i orzecznictwa sadow
unijnych, ktére na przestrzeni lat wypracowaly reguly oceny spelnienia przez importera réwnoleglego warunkéw
uzywania znaku towarowego osoby trzeciej i granic w jakich uprawniony moze sie temu skutecznie sprzeciwiaé.
(m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z
11/07/1996 r. C-232/94 Rhone-Poulenc Pharma, z 11/07/1996 r. w sprawach polaczonych C-71/94, C-72/94, 73/94
Eurim-Pharm , z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S, z 23/04/2002 r.
w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim KG vs. Swingward, z 23/04/2002 r. w sprawie C-443/99 Merck , z
27/04/2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer 11, z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Foundation
Ltd., z 28/07/2011 r. w sprawach polaczonych Orifarm C-400/09 i Paranowa C-207/10)

W niniejszej sprawie obydwie strony odwolywaly sie do pogladéw doktryny i orzecznictwa, w wiekszoSci kwestii
teoretycznych zgadzajac sie ze soba. Ich spér koncentrowal sie na zastosowaniu regul oceny naruszenia znaku
towarowego w imporcie rownoleglym do okolicznosci tej sprawy. Nie widzac potrzeby powtarzania ich argumentacji
w motywach wyroku Sad odniesie sie tylko do tych kwestii, co do ktérych interpretacji zaistnial spér, a ktore
zadecydowaly o oddaleniu powodztwa.

Co do zasady, tam gdzie nie ma obawy, Ze przepakowanie wplynie na cechy towaru ani, ze stworzy ryzyko
wprowadzenia konsumentéw w blad co do okreslenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do wstrzymywania
importu rownoleglego. (por. wyrok Trybunatu z 3/12/1981 r. w sprawie C-1/81 Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH).
Roéwnoczesnie jednak, gdy importer rownolegly zamierza przepakowa¢ oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie

praw do znaku towarowego warunkowane jest kumulatywnym spelieniem przezen wymogoéw okreslonych przez
Trybunal w wyroku wydanym 11/07/1996 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 jego zadanie - otrzymal probke produktu. (dalej jako przestanki BMS)

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego réwnolegle produktu leczniczego nie bedzie skuteczny, jesli
importer wykaze, iz w ten spos6b uprawniony przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami
czlonkowskimi Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie moze by¢ jednak uznany za dzialanie zmierzajace do sztucznego
podzialu rynku, gdy - dla uzyskania efektywnego dostepu do rynku - importer réwnolegly moze zastosowac inne niz
przepakowanie $rodki, np. umieszczenie na opakowaniu dodatkowej etykiety. Przepakowanie musi by¢ w danych
okolicznos$-ciach niezbedne i tylko obiektywna konieczno$§é z punktu widzenia dostepu do rynku uczyni sprzeciw
uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciezar udowodnienia okolicznos$ci relewantnych spoczywa na
importerze réwnoleglym, zgodnie z ogblng zasada wynikajaca z art. 6 k.c. (tak tez Sad Najwyzszy w wyroku z
27/06/2014 1.1 CSK 534/13)

Takze wowczas, gdy przepakowanie produktu laczy sie ze zmiana jego nazwy, uzycie w nowym oznaczeniu znaku
towarowego osoby trzeciej podlega ocenie sagdu z punktu widzenia przestanek BMS, w tym istnienia obiektywnej
koniecznoS$ci zapewnienia efektywnego dostepu do rynku, np. przez ustalenie, czy przepisy obowigzujace w kraju
importu zakazujg obrotu sprowadzanym produktem pod nazwa z kraju pochodzenia lub jej uzywaniu sprzeciwia sie
utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyroki Trybunatu z wyroki ETS z 10/10/1978 r. w sprawie 3/78 Centrafarm
iz 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S)

Koniecznosé przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek:

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunahlu, sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowania
importowanego réwnolegle leku (tu takze jego opatrzenie znakiem uzywanym przez uprawnionego w kraju importu)
jest niedopuszczalny jezeli przyczynia sie do sztucznego rozdzielenia rynkéw panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.
Sprzeciw taki nie bedzie skuteczny, jezeli przepakowanie jest obiektywnie konieczne (niezbedne) dla zapewnienia
rzeczywistego dostepu importowanego réwnolegle produktu leczniczego do rynku panstwa importu (por. powolane
wyzej wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb , Upjohn i Boehringer IT ).

Przestanka niezbedno$ci dotyczy faktu przepakowania, a nie sposobu w jakim go dokonano i jest oceniana wg stanu na
dzien wprowadzenia produktu na rynek panstwa importu. Dla przyjecia jej spelnienia importer rownolegly nie musi
dowodzi¢, ze uprawniony do znaku towarowego celowo dazyl do rozdzielenia rynkow panstwa czlonkowskich (por.
wyrok Trybunalu z 11/07/1996 r. w polaczonych sprawach C-71/94, C-72-94 i C-73/94 Eurim-Pharm Arzneimittel
GmbH). Przy ocenie niezbedno$ci przepakowania importowanego réwnolegle produktu uwzglednia sie zaréwno
okoliczno$ci prawne (np. przepisy obowiazujace w panstwie importu dotyczace opakowan), jak i faktyczne (np.
ustalona praktyka medyczna polegajaca na przepisywaniu produktu leczniczego w okreslonym opakowaniu lub pod
okreslona nazwa, op6ér konsumentéw panstwa importu wobec produktow leczniczych sprzedawanych w okre§lonych
opakowaniach lub pod nieznang im nazwa). Przepakowanie importowanego réwnolegle leku nie moze by¢ uznane
za konieczne, jezeli dla zapewnienia mu efektywnego dostepu do rynku panstwa importu wystarczy uzupekienie
oryginalnego opakowania produktu o odpowiednig etykiete. Nalezy przy tym uwzglednic¢, ze importowany rownolegle
produkt leczniczy musi mie¢ dostep do wszystkich segmentéw rynku w panstwie importu. Z podzialem rynkow
bedziemy mie¢ do czynienia wowczas, gdy importer rownolegly ma ograniczony jakosciowo lub iloSciowo dostep do
calego rynku panstwa importu.

Z zaoferowanych Sadowi dowodow wynika, ze polski rynek lekéw przeciwpadaczkowych zawierajacych jako
substancje czynna okskarbazepine dzieli sie na dwa segmenty. Pierwszy z nich obejmuje jeden tylko produkt



wprowadzany do obrotu pod znakiem (...), drugi natomiast sklada sie z lekéw odtwdrczych (generycznych, tu np.: C.,
K., K., O. - wydruki ze strony internetowej k.871-885, artykuly prasowe k.886-940, publikacje k.941-955). Produkty
nalezgce do drugiej grupy maja odmienne nazwy handlowe, dla lekarzy i pacjentéw nie ulega wiec watpliwo$ci, ze nie
pochodza one od powddki ani od podmiotu gospodarczo z nia powiazanego. Uzycie przez pozwang nazwy oryginalnej
(...) mogloby w tych warunkach prowadzi¢ do blednego uznania przez pacjentéw, czy nawet lekarzy, ze jest to lek
generyczny, a nie oryginalny produkt N. (...).

Swa decyzje o zmianie nazwy handlowej produktu leczniczego z (...) na (...) ( (...)) pozwana tlumaczy koniecznoS$cig
zapewnienia sobie efektywnego dostepu do polskiego rynku, na ktérym Grupa N. nie oferowala i nie oferuje produktu
pod nazwa (...). Na przelomie lat 2013/2014 lek o tej nazwie nie byl w ogble w Polsce znany, nie figurowal w
indeksach ani w leksykonach (brak dowodu przeciwnego). By uzyska¢ realny dostep do polskiego na rynku pozwana
musialaby podja¢ dzialania zwigzane z poinformowaniem o nim lekarzy i farmaceutéw oraz reklama, ktora nie jest
w odniesieniu do tego leku dopuszczalna ze wzgledu na zakazy wynikajace z art. 57 prawa farmaceutycznego. Skoro
za$ organ administracyjny wlasciwy do wyrazenia zgody na import rownolegly uznal, ze (...)i (...) nie r6znia sie od
siebie i wydal zezwolenia, przyjmujac ze drugi z nich jest produktem referencyjnym, nieuzasadnione i z pewno$cia
niezrozumiale dla lekarzy byloby utrzymywanie nazwy handlowej leku uzywanej w kraju eksportu. W sytuacji, gdyby
oryginalna wloska nazwa produktu zostala zachowana, potencjalni odbiorcy mogliby zasadnie uznac, ze jest to kolejny
zlekéw generycznych, a nie produkt N.. Zainteresowanie nim mogloby by¢ mniejsze nizby to wynikalo z jego wartoéci
terapeutycznej. Sad podzielil wiec stanowisko pozwanej wskazujacej na wynikajace z zachowania nazwy (...) realne
ograniczenie w efektywnym dostepie do rynku.

Swiadkowie U. S.1iA. T. oraz zeznajacy w charakterze strony czlonek zarzadu sp6iki (...) przekonujaco opisali sytuacje
na polskim rynku farmaceutycznym, okolicznoéci podjecia decyzji o imporcie rownoleglym i notyfikowaniu tego faktu
uprawnionej, istniejaca w tym zakresie praktyke, uzyskanie wszelkich wymaganych zgbd, a takze wplyw jaki dla
decyzji biznesowych pozwanej sp6lki mialo niewniesienie sprzeciwu przez N. (...) niezwlocznie po jej zawiadomieniu
na przetomie lat 2013/2014.

O realnej obecnosci na rynku leku pod nazwa handlowa (...) nie moga $wiadczy¢ dokumenty zalaczone do repliki
wobec odpowiedzi na pozew (k.1069-1070) odnosza sie one bowiem do sytuacji z drugiej polowy 2015 r., innego
importera réwnoleglego i sa dowodem zmiany dokonanej na skutek wydania przez Sad postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia w calkowicie odmiennych okolicznoSciach faktycznych. Powddka nie moze skutecznie zadaé by
uzyskane przez nig orzeczenie tymczasowe odnosilo skutek do wszystkich importeréow réwnoleglych wprowadzajacych
do obrotu na polskim rynku lek (...). Nie moze tez zadaé by sady w postepowaniach w sprawach o naruszenie praw do
znakow towarowych weryfikowaly wazno$é i skuteczno$é decyzji administracyjnych — zezwolen na import réwnolegly
i wpisoéw na listy refundacyjne.

Brak wplywu przepakowania na oryginalny stan produkitu:

Zgodnie z pogladami Trybunalu, przepakowanie moze ale nie musi prowadzi¢ do naruszenia oryginalnego stanu
produktu. Nie bedzie mialo nan zadnego wplywu na przyktad wtedy, gdy uprawniony wprowadzit do obrotu towar
w podwojnym opakowaniu, przepakowanie zas$ odnosi sie wylacznie do opakowania zewnetrznego. W sytuacji, gdy
podstawowa funkcja znaku towarowego (wskazanie pochodzenia towaru) jest nalezycie chroniona, wykonywanie
przez whadciciela znaku jego uprawnien w celu utrudnienia swobody przeplywu towaréw pomiedzy panstwami
czlonkowskimi, moze stanowi¢ ukryte ograniczenie w rozumieniu art. 36 zdanie drugie TWE, jezeli stwierdzone
zostanie, ze - ze wzgledu na przyjety system sprzedazy - przyczyni sie do sztucznego rozdzielenia rynkéw panstw
cztonkowskich Unii Europejskie;j. (tak wyrok w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche )

Takze w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb Trybunal stwierdzil m.in., Zze pojecie naruszenia oryginalnego
stanu produktu dotyczy jego formy wewnatrz opakowania. Uprawniony do znaku towarowego moze sprzeciwié sie
kazdemu przepakowaniu, jezeli wiaze sie z tym ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu lub narazenia na
czynniki oddzialujace na ten stan. Ustalajac czy faktycznie ma to miejsce, nalezy uwzgledni¢ charakter produktu oraz



sposob przepakowania. W odniesieniu do produktéw leczniczych, przepakowanie nie narusza oryginalnego stanu
produktu, jezeli uprawniony wprowadzat go na rynek w podwéjnym opakowaniu, a przepakowanie dotyczylo jedynie
opakowania zewnetrznego, pozostawiajac opakowanie wewnetrzne w nienaruszonym stanie lub jezeli przepakowanie
zostalo dokonane pod nadzorem wladzy publicznej w celu zapewnienia, ze produkt pozostal nienaruszony. Samo
wyjecie blisterow, flaszek, fiolek, amputek lub inhalatoréw z oryginalnego opakowania zewnetrznego i umieszczenie
ich w nowym opakowaniu zewnetrznym nie moze naruszaé oryginalnego stanu produktu. Jezeli przepakowanie
jest dokonywane w warunkach, ktére nie moga naruszaé oryginalnego stanu produktu wewnatrz opakowania,
podstawowa funkcja znaku towarowego dotyczgca gwarantowania pochodzenia jest spelniona. Konsument lub
uzytkownik koncowy nie jest wprowadzany w blad co do pochodzenia produktu i uzyskuje w istocie produkt
wytwarzany pod wylaczna kontrola uprawnionego do znaku towarowego.

Bezsporne w sprawie jest, ze pozwana dokonala wylacznie koniecznej zmiany opakowania zewnetrznego. Opakowanie
wewnetrzne - blistry - nie zostaly naruszone. W okolicznoS$ciach niniejszej sprawy nalezy uznac, ze przepakowanie
produktu nie ma negatywnego wplywu na oryginalny stan leku (...). Sad nie podziela przekonania N. (...) o naruszeniu
jej praw wynikajacego z podania na ulotce i opakowaniu zewnetrznym informacji o tozsamosci lekow (...) i (...).
Kwestia ta byla przedmiotem badania wlasciwego organu administracyjnego, ktory uznal, ze roznice terapeutyczne
wynikajace zodmiennego skladu substancji pomocniczych sa nieistotne z punktu widzenia bezpieczenstwa stosowania
leku, traktujac (...) jako produkt referencyjny wobec TOLEPu. Jakkolwiek ulotka jest przeznaczona dla pacjenta, tow
przypadku leku na epilepsje, wydawanego wylacznie z przepisu lekarza nalezy uzna¢, ze ma ona niewielkie znaczenie,
tym bardziej, ze rownocze$nie znajduje sie na niej informacja o skladzie leku, a na opakowaniu nie ma mowy, ze
zawiera ono tabletki powlekane.

Na marginesie nalezy zauwazy¢, Ze czym innym jest pojecie tozsamoéci dla produktu farmaceutycznego i leku
importowanego réwnolegle. Z faktu wydania pozwolen na import rownolegly nalezy wnioskowadé, ze przeciwstawione
produkty f. (...) i (...) zostaly uznane za tozsame w rozumieniu profesjonalisty (lekarza specjalisty, farmaceuty — stad
zatwierdzenia opakowania i ulotki z kwestionowanym przez powodke tekstem o tozsamosci lekéw w pozwoleniach
na import réwnolegly), czym innym jest natomiast powszechne rozumienie pojecia ,tozsamy” przez pacjentow, dla
ktorych jest przeznaczona ulotka. Kwestia ta nie wymagala jednak wyjasnienia w niniejszym postepowaniu, poniewaz
nie ma znaczenia dla oceny naruszenia prawa do znaku towarowego, za$ brak dowodu na to, ze powddka ma interes
gospodarczy, ktéry podlegalby ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wyrazne wskazanie na nowym opakowaniu wytworcey i importera — bezsporne.

Nieszkodzenie wygladem nowego opakowania reputacji wytworcey i produktu:

Kolejng przestanka dopuszczalno$ci przepakowania importowanego réownolegle produktu jest brak powaznego
naruszenia renomy znaku towarowego oraz samego uprawnionego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu
Sprawiedliwo$ci, do takiego naruszenia moze doj$¢ w szczegOlnoSci w sytuacji stosowania przez importera
roéwnoleglego opakowan uszkodzonych, niskiej jako$ci lub nieestetycznych. W wyroku wydanym 17/04/2013 r. w
sprawie I ACa 636/12 Sad Apelacyjny w Warszawie przyjal, ze w zakresie przestanek dotyczacych braku naruszenia
oryginalnego stanu produktu oraz braku szkody dla renomy znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego
wystarczajace jest, ze importer rownolegly przedstawi dowody pozwalajace na uzasadnione przypuszczenie, ze zostaly
one spelnione. Uprawdopodobnienie tych okolicznoSci przez importera skutkuje obowigzkiem uprawnionego do
znaku towarowego wykazania, ze te przestanki (...) w okre§lonych okolicznosciach faktycznych nie zostaly spelnione.
(tak tez Sad Najwyzszy w wyroku z 27/06/2014 r. I CSK 534/13)

W ocenie Sgdu nie mozna uznacé, ze opakowania produktéow (...) ((...)) zastosowane przez spolke (...) sg nieestetyczne
czy nieschludne, zarzutéw takich nie formuluje zreszta N. (...). Przeciwnie, opakowania nie odbiegaja jakoScia ani
estetyka od oryginalnego i opakowan innych, dostepnych na rynku produktéw farmaceutycznych. Sa proste, nie
zawieraja zadnych szczegélnych elementéw graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach biatego



pudelka. Nie mozna takze zasadnie twierdzié, ze moze ono miec jakikolwiek negatywny wplyw na renome unijnego
znaku towarowego (...) (obnizenie jego wartoSci, zdolnoéci odrdzniaja-cej), czy podwazaé zaufanie nabywcoéw do
jakoSci i skuteczno$ci dzialania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. W tym wypadku mamy do
czynienia z lekiem wydawanym przez farmaceute wylgcznie na podstawie recepty, ktorej realizacja w warunkach
aptecznych, ogranicza - jesli w ogolne jej nie wylacza — mozliwo$¢ podejmowania przez pacjenta decyzji o zakupie
okres§lonego leku ze wzgledu na osobe jego producenta. Trudno w tym przypadku przypisywac szczegblne znaczenie
wygladowi opakowania. Nawet jesli producenci stosuja charakterystyczne wzory opakowan, to ich produkty sa
raczej rzadko nabywane przez pacjentéw w wiekszym asortymencie, a decyzja o zakupie leku recepturowego nie jest
podejmowana na podstawie wygladu jego opakowania.

Brak podstaw, by uznac, ze nowe opakowania mogg mie¢ negatywny wplyw na zmiane sposobu postrzegania produktu
f. (...) przez pacjentéw i farmaceutéw. W szczegélnoSci nie mozna sie zgodzi¢ z zarzutem powddki naruszenia jej
prawa do znaku towarowego (...) w jego funkcji komunikacyjnej. N. (...) zdaje sie nie dostrzega¢ w tym przypadku
réznicy pomiedzy zakresem ochrony jej prawa z rejestracji i potencjalnych intereséw gospodarczych. Znak towarowy
co do zasady nie komunikuje o sktadzie produktu leczniczego, a oznaczenie (...) ( (...)) prawidlowo wskazuje jego
pochodzenie.

Renomy znaku towarowego (...) nie narusza takze informacja o tozsamoé$ci lekéw (...) i (...), obydwa pochodzg
bowiem od podmiotu powigzanego gospodarczo z uprawniong, ktéra nie twierdzi, ze produkt importowany réwnolegle
jest zlej jakosci lub ma inne cechy, ktore — przez uzycie dla niego znaku (...) moga dyskredytowac lek (...) (produkt
referencyjny) lub jego producenta w oczach pacjentéw. Zarzut powodki ma charakter czysto teoretyczny i nie zostat
poparty jakimikolwiek faktami pomimo prawie dwuletniej obecnosci na rynku (...) ( (...)). Gdyby istotnie tak byto
uprawniona z pewnoScia zareagowalaby na zawiadomienie o zamiarze importu réwnoleglego leku (...) zW. do Polski,
stanowczo sprzeciwiajac sie zmianie jego nazwy na (...). Nalezy razjeszcze podkresli¢, ze wydanie decyzji o pozwoleniu
na import réwnolegly lekow (...) zostalo poprzedzone badaniem spelnienia przez nie warunkéw okre$lonych w art.
2 pkt 7b prawa farmaceutycznego, w ktoérych potwierdzono tozsamo$¢ substancji czynnej, postaci farmaceutycznej,
mocy, drogi podania, wskazan do 3. poziomu kodu (...) (miedzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-
chemicznej), co oznacza, ze produkty majg takie same wlaéciwoSci terapeutyczne.

Zawiadomienie wytworey o imporcie rownoleglym - bezsporne.

Sad w pelni podziela zarzuty pozwanej dotyczace konsekwencji sp6znionego wykonania przez powddke uprawnien
do sprzeciwienia sie zmianie nazwy handlowej importowanego réwnolegle produktu (...) na (...) ( (...)). Z
zebranego materialu dowodowego jednoznacznie wynika, ze notyfikacja o zamiarze importu roéwnolegtego leku z
W. do Polski miala miejsce w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r. Importer rownolegly wyznaczyl uprawnionej
do znaku towarowego zwyczajowo przyjety pietnastodniowy termin na zgloszenie ewentualnego sprzeciwu wobec
zamierzonego przepakowania. Bezspornym jest, ze powddka w tym czasie nie podjela zadnych dzialan zmierzajacych
do zakwestionowania sposobu przepakowania, a w szczegdlno$ci zmiany nazwy. Zazadala zaprzestania uzywania
znaku (...) dopiero po uplywie kilkunastu miesiecy, gdy spolka (...) uzyskala wszelkie zezwolenia, doprowadzila
do umieszczenia leku (...) ( (...)) na licie refundacyjnej i rozwinela jego sprzedaz. Nalezy podkredli¢, ze w toku
postepowania N. (...) w zaden przekonujgcy sposob nie wyjasnila przyczyn op6znienia.

Instytucja notyfikacji zamiaru importu réwnoleglego stuzy interesom uprawnionego do znaku towarowego, niemniej
jednak powinien on zglosi¢ ewentualny sprzeciw w rozsadnym terminie (wyrok Trybunalu z 23/04/2002 r. w sprawie
C-143/00 B. I.iinni). Za taki nie moze by¢ w zadnym razie uznane kilkanascie miesiecy. W konsekwencji, zaniechanie
N. (...) pozbawia ja uprawnienia do skutecznego sprzeciwienia sie zmianie nazwy handlowej importowanego
réwnolegle leku (...) i uzywania przez spolke (...) znaku towarowego (...). Zadanie zaniechania uzywania znaku
wystosowane po raz pierwszy w czerwcu 2015 r. nalezy uznaé za okoliczno$¢ szczegdlna sprzeciwiajaca sie nalozeniu
przez Sad na importera rownoleglego sankcji zakazowych w przypadku stwierdzonego naruszenia (art. 102 ust. 1
rozporzadzenia) oraz za naduzycie prawa podmiotowego do znaku krajowego, w rozumieniu art. 5 k.c.



II. Naruszenie regul uczciwej konkurencji :

Ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalnoéci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientow (art. 1) i nie moze
by¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogoble, w celu zachowania dominujacej
pozycji. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z
przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji sa dzialania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagrazaja lub naruszaja interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykladowe wyliczenie znajduje sie
w ust. 2. Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spelieniem
nastepujacych przestanek :

+ czyn ma charakter konkurencyjny,
+ narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
+ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej
badz oslabienie cudzej. Naruszenie lub zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikdéw rynku musi miec¢
charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo
na konsumentéw) i niekorzystnie oddzialywac na ich sytuacje.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwié wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoSci nabywania lub zbywania débr badz uslug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Zwazywszy,
ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych shluzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiazek wskazania i
udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody
iistnienia zwiazku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykladni pojecia naruszenia interesu
gospodarczego, mogacej uzasadniaé stosowanie przepisow ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotow
prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace powiazania, nieuczciwie konkurencyjne dzialania
pozwanego ostatecznie wplywaja takze na ich sytuacje ekonomiczng (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy,
agencji reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w
istniejacym ustroju gospodarczym, prowadzic¢ w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, ze wlasciwie kazdy uczestnik
gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem
moéglby dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen okreSlonych w art. 18 u.z.n.k. Sluszne, w przekonaniu Sadu, jest
uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. shuza wylacznie przedsiebiorcom, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na
polskim rynku, ktérych interesy gospodarcze zostaly bezposrednio naruszone lub zagrozone, ustawa nie znajduje
natomiast zastosowania do podmiotow zagranicznych, ktére nie prowadza w Polsce dzialalnoéci, a jedynie sg
korporacyjnie powiazane z polskimi przedsiebiorcami, zachowujacymi odrebno$¢ prawna i ekonomiczng, ktérym
zbywaja swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie znakéw towarowych.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego wydanym 27/04/2012 r., sam fakt zalozenia spo6lki, udzielenia jej licencji
oraz wspomagania jej dzialalnosci informacyjno-reklamowej w poczatkowym okresie nie jest uczestniczeniem w
dzialalnoSci gospodarczej takze w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. (V CSK 211/11) Istnienie finansowo-organizacyjnych
podstaw funkcjonowania tzw. grupy (...) spolek z ograniczong odpowiedzialnoécia oraz wykonywania przez
spotke dominujgca uprawnien w ramach posiadanych udzialow w spolkach zaleznych nie powoduje powstania



zorganizowanego zespotu praw majatkowych i niemajatkowych nalezacego do sp6tki dominujgcej. (tak wyrok Sadu
Najwyzszego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sadéw Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa
568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

Uprawniona nie wykazala w tym postepowaniu, ze dzialania pozwanej w sposéb bezposredni naruszajg jej interesy
gospodarcze, a jesli tak, to jakie. Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze dziata ona w Polsce przez inne, bezspornie
samodzielne podmioty gospodarcze. Nie jest wytworca (brak dowodu przeciwnego), importerem ani podmiotem
odpowiedzialnym za produktl. (...) (jest nim spoélka (...)). Nie uczestniczy wiec bezposrednio w obrocie gospodarczym
na terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze moga by¢ ewentualnie tylko poSrednio naruszane przez spolke
(...), co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. N. (...) nie
moze zatem skutecznie zada¢ uwzglednienia powddztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochrone jej praw wylacznych
zapewniajg natomiast przepisy rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i prawa wlasnosci
przemyslowej.

Uznajac, ze uzycie przez spotke (...) znaku towarowego (...) nie narusza prawa wylgcznego
powodki, jako ze nastgpilo w warunkach okreslonych przestankami (...), a N. (...) nie wykazala
istnienia bezposredniego interesu gospodarczego podlegajacego na terytorium Polski ochronie
przed czynami nieuczciwej konkurencji Sqd orzekl o oddaleniu powédztwa. (a contrario art. 102 ust. 1
w zw. z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 18 w zw. z art. 3 ust. 11 art. 10 u.z.n.k.)

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 okresSlone 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 wysoko$ci naleznej wedlug przepisow o wynagrodzeniu
adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnoéci radecow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ciz 28/09/2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztéw 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 wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki
minimalne okres§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 wartosSci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w czterokrotnej minimalnej
wysokosci. (3.360 z} + 17 zl tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)



