Sygn. akt XXVI GC 96/13
POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2013r.

Sad Okregowy w Warszawie XXVI Wydziat Gospodarczy

w nastepujacym skladzie:

Przewodniczacy: SSR del. Karolina Toczynska

Protokolant: Tomasz Niemiec

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013r w Warszawie

na posiedzeniu jawnym

sprawy z powddztwa G. N. z siedziba w B.

przeciwko (...) Sp. z 0.0. z siedzibg w W.

w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie dotyczacego czyndéw nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku
towarowego

postanawia:

oddali¢ wniosek powoda G. N. z siedzibg w B. w przedmiocie zabezpieczenia roszczen powoda przez zobowiazanie
pozwanego na podstawie art. 286(1) ust. 1i 2 pwp do udzielenia informacji o ilo$ci zbytych produktéw leczniczych
w okre§lonych we wniosku opakowaniach, ktére imituja oryginalne opakowania, nie zawieraja oznaczenia podmiotu
uprawnionego do znaku towarowego, nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego, w kazdym miesigcu
kalendarzowym poczawszy od pierwszego wprowadzenia tych towardéw do obrotu poprzez podanie tych informacji, a
takze cen uiszczonych za te towary przez pozwanego oraz na rzecz pozwanego w tym okresie.

Sygn. akt XXVI GC 96/13

UZASADNIENIE

Powdd G. N.. z siedziba w B. wnioslt o zabezpieczenie roszczen przystugujacych mu wobec pozwanego (...) sp. z 0.0.
z siedzibg w W., 1j. o:

1. zakazanie na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503) oraz art. 296 ust. 1w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1 wzw. z art. 155
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) niedozwolonych
dzialan polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktéw leczniczych (takze za posrednictwem
0s06b trzecich) w opakowaniach, ktore:

- ze wzgledu na wyglad opakowan (w szczegdlno$ci uzyte na nim elementy graficzne, czcionke, kolorystyke oraz uktad
poszczeg6lnych elementéw) imituja oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez powoda lub;

- nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez pozwanego, a
zastrzezonego na rzecz powoda lub;

- nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;



2. nakazanie na podstawie art. 18 ust.1 pkt 5 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, Nr 153, poz.1503) oraz na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt
1w zw. z art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz.
1117) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci poprzez $wiadczenie przez pozwanego na rzecz powoda kwoty w
wysokosci 100.000 z}

poprzez:

zobowigzanie pozwanego na podstawie art. 286" ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) do udzielenia informacji o ilo$ci zbytych produktow leczniczych (...)
50 mg (30 tabletek), (...) 150 mg ( (...) Forte - 30 tabletek), (...) 5 mg (50 tabletek), (...) 10 mg ( (...) Forte - 30190
tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (21 tabletek), w opakowaniach, ktére:

- ze wzgledu na wyglad opakowan (w szczegblnosci: uzyte na nim elementy graficzne. czcionke, kolorystyke oraz uklad
poszczegoblnych elementow) imitujg oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez powoda, lub;

- nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez pozwanego, a
zastrzezonego na rzecz powoda, lub:

- nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;

w kazdym miesigcu kalendarzowym poczawszy od pierwszego wprowadzenia tych produktéw do obrotu do dnia
podania tych informacji, a takze cen uiszczonych za te towary przez pozwanego oraz na rzecz pozwanego w tym okresie.

Powdd wyjasnil, ze jest wegierska firma farmaceutyczna bedaca wytwdrcea i dystrybutorem produktéw leczniczych
dostarczanych réwniez na teren Polski. Strona powodowa posiada prawo do rejestracji znaku towarowego w
odniesieniu do nazw (...), (...) oraz (...) (k. 143-196). Pozwany z kolei prowadzi import réwnolegly produktow
powoda do Polski, tj. sprowadza je oraz dystrybuuje z innych panstw Unii Europejskiej. Dalej uzasadniajac
swoje stanowisko powdd wskazal, ze dotychczas pozwany prowadzil import réwnolegly produktéw leczniczych
uprawnionego w opakowaniach o charakterystycznym, prostym wygladzie, jednakze ostatnio pozwany notyfikowat
zamiar wprowadzenia na rynek Polski tych samych lekow w opakowaniach, ktérych wyglad imituje pudelka
stosowane przez uprawnionego oraz rozpoczgl juz ich sprzedaz. Zdaniem powoda takie dzialanie pozwanego jest
niezgodne z dobrymi obyczajami, bowiem wprowadza konsumentéw i farmaceutéw w blad co do pochodzenia towaru.
Przepakowywanie przez pozwanego lekdw w opakowania imitujace etykiety powoda moze potencjalnych nabywcow
tych produktéw wprowadzi¢ w blad co do zrédia ich dystrybucji, tj. nie bedg $wiadomi, ze nie maja do czynienia
z ,lekiem w pehi oryginalnym”, tj. nie sprowadzonym do kraju przez importera réwnoleglego. Strona powodowa
wykazywala, ze leki przepakowane przez pozwanego ,,podszywaja sie” pod leki oryginalne, pochodzace od producenta
(powoda), w sytuacji, w ktorej importer réwnolegly ma juz zapewniony dostep do rynku, i jest to zatem dzialanie
niezgodne z dobrymi obyczajami, a przy tym zagraza lub narusza interesy producenta leku. Nadto w opinii powoda
zachowanie pozwanego narusza jego renome i moze prowadzi¢ do nieuczciwego wzrostu zysku po stronie importera
réwnoleglego.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia zostal wykazany w ten sposob, ze aby powdd mogt skorzystaé z roszczenia
o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci, wcze$niej musi uzyskaé informacje od pozwanego niezbedne do
dochodzenia tego roszczenia, tj. jakiej wysokosci korzys$ci majatkowe uzyskal pozwany w zwiazku z prowadzong
dzialalnoSciag importera rownoleglego.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Whniosek powoda o zabezpieczenie nie zastluguje na uwzglednienie.



Zgodnie z art. 7301 art. 730" § 1k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zadaé¢ kazda strona lub uczestnik postepowania,

jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, za$ art. 730" § 2 k.p.c. stanowi,
ze interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie
utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie
celu postepowania w sprawie.

Z tresSci wyzej cytowanych przepisow wynika, ze warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest
konieczno$é jednoczesnego spelienia okre$lonych w nim przestanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz
uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Powéd na podstawie art. 286" ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U.
2003, nr 119, poz. 117 ze zm.), dalej pwp, domagat sie udzielenia zabezpieczenia jego roszczeniom poprzez udzielenie

przez pozwanego informacji o iloSci zbytych towaréw leczniczych. Powolany przepis stanowi, ze sad wlasciwy do
rozpoznania spraw o naruszenie praw wlasnos$ci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dzialalno$¢ lub w
ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje wniosek uprawnionego z patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, ktorej ustawa na to zezwala o
zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji do udzielenia informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust.

11 art. 296 ust. 1, 0 pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. Z kolei
ustep 2 pkt 2 powolanego przepisu stanowi, ze informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2, moga dotyczy¢ wylacznie
ilo$ci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréw lub uslug naruszajacych
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te towary
lub ushugi.

Juz krotka analiza powolanego przepisu pwp prowadzi do wniosku, ze udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez
zobowiazanie pozwanego do udzielenia informacji, na wyzej wskazanej podstawie prawnej, moze dotyczy¢ wylacznie
roszczen zawartych w pwp.

Strona powodowa swoje roszczenia opierala m.in. na podstawie art. 296 ust. 1 pwp w mysl, ktérego osoba, ktérej
prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby,

ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody.

W takim stanie prawnym koniecznym do udzielenia wnioskowanego przez powoda zabezpieczenia jest wykazanie, ze
naruszenie prawa na znak towarowy, ktore chroni art. 296 ust. 1 pwp, jest wysoce prawdopodobne. Dalej konieczne jest
wykazanie, ze udzielenie zadanych informacji jest niezbedne do dochodzenia roszczenia. Sad nie bedzie zatem w ogodle
rozpatrywal mozliwo$ci naruszenia przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993
roku przez pozwanego (Dz.U. 2003, Nt 153, poz. 1503 ze zm.), dalej uznk, bowiem udzielenie zagdanego zabezpieczenia
nie moze by¢ dokonane w oparciu o przepisy tej ustawy.

W analizowanej sprawie istota sporu dotyczy kwestii tzw. wyczerpania praw do znakéw towarowych i mozliwoSci
zlozenia przez uprawnionego sprzeciwu na dalsza dystrybucje towaréw oraz importu réwnoleglego produktéw
leczniczych. Strona pozwana jest podmiotem zajmujacym sie sprowadzaniem do Polski produktéow leczniczych
powoda, zakupionych w innych panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej w nizszej cenie i ich dalsza dystrybucja
(import rownolegly). Dzialanie pozwanego polega na sprowadzeniu do kraju leku, ktory juz uprzednio zostal
wprowadzony do obrotu na tym terytorium przez powoda. Import rownolegly ma umozliwi¢ klientom kupno tego
samego leku, wyprodukowanego przez tego samego producenta (nie s3 to leki generyczne) po nizszej cenie. Pozwany
korzysta tym samym z faktu, ze powod ten sam produkt udostepnia w réznych cenach w zalezno$ci od kraju
dystrybucji. W granicach wspoélnego rynku Unii Europejskiej obowigzuje zasada swobodnego przeplywu towaréw,



tj. produkt wprowadzony do obrotu w jednym z panstw czlonkowskich moze bez zadnych ograniczen podlegac
sprowadzeniu i dystrybucji w innym panstwie Unii Europejskie;j.

W my$l normy prawnej wyrazonej w art. 155 ust. 1 pwp prawo ochronne na znak towarowy nie rozciaga sie na
dzialania dotyczace towardéw ze znakiem, polegajace w szczeg6lnoéci na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym
wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda. Nie stanowi rdOwniez naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne dzialania, o ktérych mowa w ust. 1, dotyczace towarow
oznaczonych tym znakiem towarowym, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda (ust. 2). Powod opiera swoje roszczenie
dotyczace naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 155 ust. 3 pwp, tj. na nie stosowaniu ww.
przepisoéw jezeli przemawiaja za tym uzasadnione wzgledy, ktére pozwalaja uprawnionemu sprzeciwic¢ sie dalszemu
wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywozonego z innego panstwa czlonkowskiego, w szczego6lnoSci
jezeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni sie lub pogorszy stan towaréw. W opinii powoda uzasadnione wzgledy w
sprzeciwieniu sie dystrybucji towaréw leczniczych przez pozwanego maja miejsce w przedmiotowej sprawie. Powod
powolywal sie na orzeczenie Trybunalu Sprawiedliwo$ci z dnia 11 lipca 1996 roku w polaczonych sprawach C-427/93,
C-429/93 i C-436/93, w ktorym to wyroku Trybunat wskazal jakie obowigzki musi spelni¢ importer rownolegly
produktéw leczniczych, aby moc je wprowadzié na rynek innego panstwa czlonkowskiego bez naruszenia uprawnien
wlasciciela prawa na znak towarowy, ktérym te produkty sa opatrzone. Do wymagan importera réwnoleglego zalicza
sie nastepujace okolicznoéci:

- przepakowanie nie wplynie niekorzystnie na oryginalny stan produktu;
- nowe opakowanie zawiera informacje o tym, kto wyprodukowal i przepakowat produkt;
- wyglad przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego ani jego wlasciciela;

- wla$ciciel znaku towarowego zostal uprzednio powiadomiony o zamiarze wprowadzenia przepakowanego produktu
do obrotu.

Odnoszac sie juz do produktow, ktorych zakazania dystrybucji powdd sie domaga w pierwszym rzedzie wskazaé nalezy,
ze obowigzujace prawo nie zabrania importerowi rownoleglemu uzywania etykiet bardzo podobnych do opakowan
producenta. Nie jest przeciez tak, ze produkt kupiony w innym panstwie cztonkowskim po jego przywiezieniu do
drugiego panstwa staje sie nowym produktem. Leki podlegajgce importowi rownoleglemu nie sg zamiennikami tego
leku, nie moga sie podszywag, jak to powod podnosi, pod samych siebie. Sprowadzone leki zostaly juz wprowadzone
do obrotu w jednym panstwie czlonkowskim, a nastepnie bez ingerencji w ich zawarto$¢, tzw. etykiete wewnetrzna,
zostajg takie same sprzedane w innym panstwie, ze zmieniong jedynie etykieta zewnetrzna. Nie ma racjonalnych
powodow, azeby opakowania podmiotu dokonujacego przywozu produktu leczniczego byly zupekhie inne (czarno
- biale). Na pewno nie sa nim ,odczucia” profesjonalistow, jakim sg farmaceuci, ktérzy zawsze starannie wydaja
leki, szczegblnie na recepte, znajgc ich sklad i zastosowanie oraz dzialanie a nie sugerujac sie kolorem opakowania.
Pacjent sam nie siega po te farmaceutyki i jego opinie o opakowaniu, dystrybutorze, producencie sg irrelewantne.
Poza okolicznoScia, iz po wydaniu pacjentowi leku o tej samej nazwie w czarno-bialym, ,nieoryginalnym” opakowaniu
wlasnie farmaceuta musi spedzi¢ wiecej czasu wyjasniajac, iz lek jest w 100% oryginalny, pochodzi od tego samego
producenta i nie jest zamiennikiem.

Powodem dla ktérego w ogdle nastepuje zmiana opakowania jest konieczno$§é przettumaczenia na jezyk polski
informacji zawartych na opakowaniu i na ulotce. Argument powoda, izby nowe opakowania pozwanego nie
byly niezbedne i sa nakierowane jedynie na che¢ osiagniecia zysku rowniez nie moze sie ostaé. W orzeczeniu
Trybunalu Sprawiedliwos$ci z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie C 348/04 zostalo przedstawione, ze niezbedno§é
przepakowania produktu odnosi sie wylacznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim
zostalo ono dokonane. Skonstatowaé nalezy, iz specyfika produktu leczniczego wrecz wymaga, aby produkty te
byly przepakowane, a w jakiej formie to nastapi uzaleznione jest w szerokim zakresie od importera. Co wiecej,



posiadane przez powoda prawo ochronne na znak towarowy w stosunku do nazw (...), (...) oraz (...) dotyczy
jedynie znaku stownego. Nie ma w tym przypadku mowy o istnieniu prawa do szaty graficznej opakowan tych lekow.
Na podstawie pwp nie mozna zatem dochodzi¢ ochrony wizerunku opakowan lekéw. Czy dzialanie pozwanego jest
czynem nieuczciwej konkurencji, nalezaloby rozpatrywaé na gruncie uznk, ktéra w niniejszym postepowaniu ze
wzgledow wyzej wskazanych nie ma zastosowania. Na marginesie jedynie mozna wskazadé, iz efekt dla dzialania rynku
roéwniez w rozumieniu uznk moze by¢ jedynie pozytywny. Pacjent otrzymuje taniszy oryginalny lek sprowadzany przez
importera rownoleglego, producent pod wplywem dzialani importera rownoleglego zmuszony jest rowniez obnizyc
cene, aby dzialalno$¢ byla rentowna, a importer réwnolegly badz wytrzymuje ,walke cenowa” badz dalej obniza
cene. Podkreslany przez powoda efekt w postaci checi zysku i braku konieczno$ci obnizenia ceny leku pod wplywem
konkurencji, dotyczy zatem wylgcznie jego, a nie importera réwnoleglego. To czy konkurencja taka jest uczciwa
pozostaje poza zakresem niniejszego wniosku.

Powdd w rozpoznawanej sprawie negowal rowniez fakt, ze pozwany podczas przepakowania produktow nie umieszczat
na etykiecie oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego. W powolanym w paragrafie powyzej
orzeczeniu Trybunalu Sprawiedliwosci w punkcie 4 ujeto to zagadnienie nastepujgco: kwestia, czy okolicznosé, ze
podmiot dokonujgcy przywozu réwnoleglego nie zamieScit na dodatkowej etykiecie informacji, ze znak towarowy
nalezy do uprawnionego moze szkodzi¢ renomie znaku towarowego, jest kwestia faktyczng, ktérej oceny musi dokonaé
sad krajowy z uwzglednieniem konkretnych okolicznoéci kazdej sprawy. Powdd nie przedstawil w sprawie zadnych
dokumentow, ktére moglyby Swiadczyé¢ o tym, ze posiada renome, ktérej mozna by bylo zaszkodzi¢. Samo powolanie
sie w tresci uzasadnienia pozwu na okoliczno$é, ze powo6d od ponad 100 lat jest obecny na rynku i w zwiazku z tym
posiada renome, moze by¢ uznane jedynie za subiektywne odczucia powoda nie poparte dolaczonym materialem
dowodowym. Zatem rowniez ta okoliczno$é¢, uzasadniajaca zastosowanie ochrony przewidzianej w pwp, nie zostala
wysoce uprawdopodobniona.

Brak oznaczenia wytworcy produktu leczniczego, ktoérego oznaczenie, badz co, badZz powinno znalezé sie na
opakowaniach importera réownoleglego (wyrok TS C-427/93), w sytuacji, w ktérej podmiot odpowiedzialny i
producent sa ze soba tozsame, nalezy uzna¢ za nie wystarczajace aby moc skorzystaé z mozliwosci ztozenia skutecznego
sprzeciwu. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w § 4 ust. 1) pkt. b stanowi, ze na
umieszczonych w opakowaniach zewnetrznych opakowaniach bezpoérednich produktéw leczniczych m.in. nazwe
podmiotu odpowiedzialnego. Ustawodawca zrezygnowal zatem ze szczegblowego wymienienia dwukrotnie tego
samego podmiotu. Wzgledy racjonale nakazuja uznaé, ze jeli ten sam podmiot wystepuje w tej samej roli dwukrotnie,
tj. podmiotem odpowiedzialnym i wytwodrca, umieszczenie tylko raz jego nazwy jest wystarczajace. Nadto zauwazyé
nalezy, ze wytwdrca w istocie zostal umieszczony na etykiecie leku, jedynie bez stosownego podpisu, ze wystepuje w
dwbch rolach przy produkcji medykamentow.

Powyzsza analiza pozwala uznaé, ze powdd nie uprawdopodobnit roszezen, ktérych zabezpieczenia sie domaga. Nie

ma zatem koniecznoéci badaé czy przestanka wysokiego uprawdopodobnianie wystepujaca w art. 286" pwp zostala
spekliona.

Zwazywszy na wyzej poczynione ustalenia, uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia nie
wymaga analizy, niemniej jednak wskazac¢ mozna, ze ta przestanka zostala przez powoda spelniona. Istotnie aby moc
skutecznie dochodzié zwrotu utraconych korzyséci, w pierwszej kolejnoéci nalezy posiadac stosowne informacje w tym
wzgledzie, ktorych powdd sam nie jest w stanie osiagnac.

Majac na uwadze powyzsze Sad Okregowy uznal, ze uprawniona nie zdolala uprawdopodobni¢ interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia.

Na podstawie art. 730 ' § 1i 2 k.p.c oraz art. 286" ust. 1 pkt 2 pwp Sad orzekl jak w sentencji postanowienia.

Zarzqdzenie:



1. odpis doreczy¢:
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