Sygn. akt XXVI GCo 89/12
POSTANOWIENIE
Dnia 21 stycznia 2013 1.
Sad Okregowy w Warszawie Sad Gospodarczy XXVI Wydzial Gospodarczy
w nastepujacym skladzie:
Przewodniczacy: SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz
po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku G. N.. z siedzibg w B. (Wegry)
z udzialem (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w W.
o zabezpieczenie roszczenia
postanawia:

1. udzieli¢ zabezpieczenia niepienieznego roszczenia uprawnionego G. N.. z siedziba w B. przeciwko obowigzanemu
(...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedzibg w W. o zakazanie niedozwolonych dzialan polegajacych na
wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktéw leczniczych w opakowaniach, ktore:

- ze wzgledu na wyglad opakowan (w szczegolnoéci na uzyte na nim elementy graficzne, czcionke, kolorystyke oraz
ukltad poszczeg6lnych elementéw) imituja oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez uprawnionego, lub

- nie zawierajg oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowigzanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego, lub

- nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego
poprzez:

zakazanie obowigzanemu - do dnia prawomocnego zakonczenia sprawy z powodztwa G. N.. z siedzibg w B. (Wegry)
przeciwko (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w W. w przedmiocie roszczen uprawnionego,
objetych niniejszym zabezpieczeniem - wprowadzania do obrotu i dystrybuowania takze za poérednictwem os6b
trzecich:

(i) produktu leczniczego (...) 50 mg w opakowaniach, ktore:
a) uzywaja:

- umieszczonego w lewym goérnym rogu frontowej Sciany pudetka kwadratu w kolorze zielonym, w §rodku ktorego
znajduje sie kolo koloru bialego rozdzielone pod katem 45° (symbol tabletki),

« prostokata koloru granatowego, w Srodku ktorego znajduje sie napis: (...)*" koloru bialego, pisany czcionka typu
»~Aharoni Bold",



« umieszczonego obok prostokata - napisu ,50 mg" koloru ré6zowego, pisanego czcionka typu ,Myriad Bold" oraz
znajdujacego sie pod tym napisem, napisu ,tabletki powlekane" koloru granatowego, czcionka typu ,Myriad
Bold",

- umieszczonego pod niebieskim prostokatem z napisem (...) napisu , T. hydrochloridum", koloru granatowego,
czcionka typu ,Myriad Pro",

« umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej Sciany pudetka prostokata koloru rézowego, w §rodku ktorego
znajduje sie liczba ,,30" koloru bialego, pisana czcionka typu ,Myriad Bold",

+ umieszczonego nad ré6zowym prostokatem napisu ,,30 tabletek powlekanych" koloru granatowego, pisanego
czcionka typu ,Myriad Bold";

lub

b) nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowigzanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego; lub

¢) nie zawierajg oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;
(ii) produktu leczniczego (...) 150 mg ( (...) Forte) w opakowaniach, ktore:
a) uzywaja:

« umieszczonego w lewym gornym rogu frontowej $ciany pudelka kwadratu w kolorze zielonym, w §rodku ktérego
znajduje sie kolo koloru bialego rozdzielone pod katem 45° (symbol tabletki),

« prostokata koloru granatowego, w §rodku ktoérego znajduje sie napis: (...)* FORTE (M. 150 mg)" koloru bialego,
pisany czcionka typu ,,Aharoni Bold",

« umieszczonego obok prostokata - napisu ,,150 mg" koloru r6zowego, pisanego czcionka typu ,,Myriad Bold" oraz,
znajdujacego sie pod tym napisem, napisu ,tabletki powlekane" koloru granatowego, czcionka typu ,,Myriad
Bold",

+ umieszczonego pod niebieskim prostokatem z napisem (...) napisu ,T.(...)m", koloru granatowego, czcionka typu
»~Myriad Pro",

« umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej Sciany pudelka prostokata koloru r6zowego, w §rodku ktorego
znajduje sie liczba ,,30" koloru biatego, pisana czcionka typu ,,Myriad Bold",

« umieszczonego nad ré6zowym prostokatem napisu ,,30 tabletek powlekanych" koloru granatowego, pisanego
czcionka typu ,Myriad Bold"; lub

b) nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowiazanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego; lub

¢) nie zawierajg oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;
((...)) produktu leczniczego (...) 5 mg w opakowaniach, ktore:
a) uzywaja:

» umieszczonego wlewym gornym rogu frontowej Sciany pudetka kwadratu w kolorze niebieskim, w Srodku ktorego
znajduje sie kolo koloru bialego rozdzielone pod katem 45° (symbol tabletki),



« prostokata koloru granatowego, w Srodku ktdrego znajduje sie napis: (...)*" koloru bialego, pisany czcionka typu
»~Aharoni Bold",

+ umieszczonego obok prostokata - napisu ,,5 mg," koloru niebieskiego, pisanego czcionka typu ,,Myriad Bold" oraz
napisu ,tabletki" koloru granatowego, czcionka typu ,Myriad Bold",

« umieszczonego pod granatowym prostokatem z napisem (...)*" napisu (...), koloru niebieskiego, czcionka typu
»Mpyriad Pro",

+ umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej $ciany pudelka prostokata koloru niebieskiego, w Srodku
ktérego znajduje sie liczba ,,50" koloru biatego, pisana czcionka typu ,Myriad Bold",

» umieszczonego nad niebieskim prostokatem po prawej stronie napisu ,50 tabletek” koloru granatowego,
pisanego czcionka typu ,,Myriad Bold"; lub

b) nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowigzanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego; lub

¢) nie zawierajg oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;
(iv) produktu leczniczego (...) 10 mg ( (...) Forte) w opakowaniach, ktore:
a) uzywaja:

+ umieszczonego w lewym gérnym rogu frontowej §ciany pudetka kwadratu w kolorze niebieskim, w srodku ktorego
znajduje sie kolo koloru bialego rozdzielone pod katem 45° (symbol tabletki),

+ prostokata koloru granatowego, w $rodku ktorego znajduje sie napis: (...)* FORTE" koloru bialego, pisany
czcionka typu ,,Aharoni Bold",

« umieszczonego obok prostokata - napisu ,,10 mg," koloru fioletowego, pisanego czcionka typu ,,Myriad Bold" oraz,
znajdujacego pod tym napisem, napisu ,tabletki" koloru granatowego, czcionka typu ,Myriad Bold",

 umieszczonego pod granatowym prostokatem z napisem (...)* FORTE" napisu (...), koloru niebieskiego, czcionka
typu ,Myriad Pro",

» umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej $ciany pudeltka prostokata koloru fioletowego, w Srodku
ktbérego znajduje sie liczba ,,30" albo liczba ,,90" koloru bialego, pisana czcionka typu ,,Myriad Bold",

« umieszczonego nad fioletowym prostokgtem po prawej stronie napisu ,30 tabletek" albo ,,90 tabletek" koloru
granatowego, pisanego czcionka typu ,Myriad Bold"; lub

b) nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowiazanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego; lub

¢) nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego;
(v) produktu leczniczego (...) 0,03 mg + 0,15 mg w opakowaniach, ktore:
a) uzywaja:

« charakterystycznego tla: od prawej strony jasnozielonego - im bardziej w lewo, tym kolor jest jaéniejszy - az do
uzyskania koloru bialego po lewej stronie,



« umieszczonego w lewym goérnym rogu frontowej éciany pudelka napisu (...)*", koloru szarego, pisanego czcionka

typu (...),
+ znajdujacego sie, obok napisu (...)*", napisu ,(DESO* 30)" koloru szarego, czcionka typu (...),
- umieszczonego pod napisem (...)*" napisu ,,(D. + E.)" koloru szarego, czcionka typu ,,M. italic",

+ umieszczonego na $rodku frontowej $ciany opakowania, z lewej strony, napisu ,,0,15 mg + 0,03 mg (150/30
mikrogramoéw), tabletki powlekane", koloru szarego, pisanego czcionka typu (...),

- znajdujacego sie w prawym dolnym roku frontowej §ciany opakowania napisu ,,1 x 21" koloru szarego, czcionka typu
»Myriad Bold" oraz napisu ,tabletek powlekanych", koloru szarego, pisanego czcionka typu (...); lub

b) nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, uzywanego przez obowigzanego, a
zastrzezonego na rzecz uprawnionego; lub

¢) nie zawierajg oznaczenia wytwoércy produktu leczniczego;

2. wyznaczy¢ uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powo6dztwa przeciwko obowiazanemu pod
rygorem upadku zabezpieczenia;

3. oddali¢ wniosek uprawnionego o zasadzenie kosztéw postepowania zabezpieczajacego.
SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz
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UZASADNIENIE

Uprawniony G. N.. z siedzibg w B. wniosl o zabezpieczenie roszczen niepienieznych przyslugujacych mu wobec
obowigzanemu (...) sp. z 0.0. z siedzibg w W. o 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, Nr153, poz.1503) oraz art. 296
ust. 11 2 pkt 1 w zw. Art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoS$ci przemystowej (Dz.U.2003,
Nri19, poz.1117) niedozwolonych dzialan polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktow
leczniczych w opakowaniach, ktore ze wzgledu na wyglad opakowan (w szczegblnosci uzyte na nim elementy
graficzne, czcionke, kolorystyke oraz uklad poszczegdlnych elementdéw) imituja poszczegdlne opakowania opracowane
i stosowane przez uprawnionego lub nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego,
lub nie zawieraja oznaczenia wytworcy produktu leczniczego poprzez: zakazanie obowigzanemu, na czas trwania
postepowania z powo6dztwa uprawnionego przeciwko obowigzanemu, wprowadzania do obrotu i dystrybuowania
produktéw leczniczych w opakowaniach - szczegblowo opisanych w zadaniu wniosku - imituja oryginale opakowania
opracowane i stosowane przez uprawnionego lub nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku
towarowego, uzywanego przez obowiazanego, a zastrzezonego, na rzecz uprawnionego, lub nie zawieraja oznaczenia
wytworcey produktu leczniczego (uzupeklienie wniosku k. 313 i nast.).

W uzasadnieniu swojego zadania uprawniony szeroko przedstawil dzialania i zaniechania obowiazanego, ktory —
w jego ocenie — bezprawnie narusza prawnie chronione interesy uprawnionego oraz zagraza dalszym naruszeniem
tych interesow w przyszlosci. Zachowania te sprowadzaja sie do tego, ze obowigzany prowadzi import réwnolegly
produktéw leczniczych uprawnionego do Polski w opakowaniach o charakterystycznym, prostym wygladzie (co samo
w sobie jest dzialaniem legalnym), przy czym obowigzany przejawia zamiar wprowadzenia na rynek polski tych samych
lekow w opakowaniach, ktérych wyglad imituje pudelka stosowane w Polsce przez uprawnionego oraz rozpoczal juz
ich sprzedaz.



Uprawniony podniodsl, ze brak zabezpieczenia doprowadzi do braku mozliwosci osiagniecia celu postepowania
w sprawie wytoczonej przeciwko obowigzanemu. Kontynuowanie dzialan zwiazanych z dystrybucja i sprzedaza
przepakowanych lekéw pochodzacych z importu réwnoleglego w opakowaniach tudzaco podobnych do opakowan
stosowanych w oficjalnej dystrybucji przez uprawnionego, doprowadzi do niemozliwych do odwrécenia skutkow,
polegajacych na naruszeniu renomy uprawnionego, oraz na spadku pozycji rynkowej produktéw dystrybuowanych
przez uprawnionego. Wplynie takze negatywnie na interes pacjentow, ktorzy nie beda w prawidlowy sposoéb
informowani o tym, czy dany produkt pochodzi z importu réwnoleglego czy z oficjalnej dystrybucji. Brak
zabezpieczenia pozbawi ponadto uprawnionego mozliwosci korzystania z ochrony istniejacej na podstawie prawa
wlasnoSci przemystowej w odniesieniu do zarejestrowanych znakéw towarowych.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Whiosek o zabezpieczenie zaslugiwal na uwzglednienie.

Zgodnie z art. 730 " § 1 Kodeksu postepowania cywilnego (k.p.c.), udzielenia zabezpieczenia moze zadaé¢ kazda strona
lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia,
za$ § 2 k.p.c. powolanej regulacji stanowi, ze interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposb
uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie.

Z treéci przepisu art. 730 ' § 1 k.p.c. wynika, ze warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest koniecznoéé
jednoczesnego spelhienia okre$lonych przestanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu
prawnego.

Zgodnie z przepisem art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. zabezpieczenie roszczen niepienieznych nastepuje w taki sposob, w jaki
stosownie do okolicznosci sprawy Sad uzna za odpowiedni, w szczeg6lnoéci Sad moze unormowac prawa i obowigzki
stron lub uczestnikoéw postepowania na czas trwania postepowania.

Whnioskodawca uprawdopodobnil, ze jest wytwoéreg, a takze podmiotem odpowiedzialnym za dystrybuowanie na
terenie Polski, produktéow leczniczych pod nazwami handlowymi (...) 50 mg (sprzedawany w opakowaniu po
30 tabletek), (...) 150 mg ( (...) Forte, sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek(, (...) 5 mg sprzedawany w
opakowaniach po 50 tabletek), (...) 10 mg ( (...) Forte, sprzedawany w opakowaniach po 30 tabletek i w opakowaniu
po 90 tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (sprzedawany w opakowaniu po 21 tabletek). Wnioskodaweca jest takze
podmiotem uprawnionym z prawa do rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do znakéw towarowych: (...),
(...) oraz (...) (wydruki z bazy internetowej Swiatowej Organizacji Wlasnoéci Intelektualnej — (...); wydruki z bazy
internetowej Urzedu Patentowego; wyciag z wiadomos$ci UP nr (...), (...), (...) k.189-240).

Wnioskodawca uprawdopodobnit takze, iz wymienione produkty lecznicze wprowadza na polski rynek w ten sposob,
ze sprzedaje je do hurtowni, ktére nastepnie odsprzedaja te leki do aptek. Wytwarzane przez uprawnionego produkty
lecznicze sg takze sprowadzane do Polski i dystrybuowane przez InPharm na zasadzie tzw. importu réwnoleglego z
innych panstw Unii Europejskiej. Sprzedaz tych produktéow leczniczych przez obowigzanego na terenie Polski odbywa
sie po ich przepakowaniu w nowe opakowania, na ktérych umieszczony zostaje m.in. znak towarowy, do ktérego prawo
zarejestrowane jest na rzecz uprawnionego (skany opakowan lekdow k.242-276). Tego rodzaju opakowania — r6znigce
sie juz ,na pierwszy rzut oka” od opakowan uzywanych przez producentéw lekéw — sa powszechnie stosowane przez
importeréw réwnoleglych (informacje dostepne w Internecie — adresy wskazane na k.9).

InPharm prowadzi obrét produktami leczniczymi uprawnionego na zasadzie tzw. importu réwnoleglego. Tego rodzaju
praktyka polega na nabywaniu lekéw oferowanych w innym panstwie Unii Europejskiej i sprowadzaniu do kraju
importu — w tym wypadku do Polski — oraz ich sprzedazy przez podmiot trzeci, z pominieciem oficjalnej sieci
dystrybucji producenta leku. W ugruntowanym orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci, zostalo
przesadzone, ze import réwnolegly sam w sobie, nie stanowi naruszenia praw producenta leku — uprawnionego



do znaku towarowego. W Polsce prowadzenie importu réwnolegltego produktéw leczniczych jest dopuszczalne po
uzyskaniu decyzji Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéow L., (...) i Produktéw B. o udzieleniu pozwolenia na import
roéwnolegly (art. 4a i art. 21a stawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, Dz.U.2008, Nr45, poz. 271).

Istnieje jednak szereg szczeg6lowych zagadnien zwiazanych z dokonywaniem importu réwnoleglego, czyli obrotu
produktami niezaleznie od sieci dystrybucyjnej ustanowionej przez producentéow i dostawcow produktow, ktore —
zgodnie ze stanowiskiem ETS — pozostawione sga do oceny sadu krajowego. Ocena wzoru opakowania zewnetrznego
dokonywana przez Prezesa Urzedu dotyczy jedynie aspektow zwigzanych z Prawem farmaceutycznym, nie analizuje
on natomiast probleméw zwigzanych z uprawnieniami wynikajacymi z praw do rejestracji znakdéw towarowych
czy zgodnoS$ci wygladu opakowania z regutami uczciwej konkrecji. Jednym z zagadnien pozostawionych przez ETS
sadowi krajowemu do oceny, jest kwestia formy i wygladu opakowan, jakie moga stosowaé importerzy rownolegli
dystrybuujac produkt leczniczy w kraju importu. Materia ta, zwigzana SciSle z okoliczno$ciami danego stanu
faktycznego, zastrzezona jest do kompetencji sagdéw krajowych (m. in. wyrok ETS z 12.10.1999 1, (...) SAv P. A/S,
C-379/97, (...), wyrok ETS z 23.04.2002 1., M., (...)v (...), C-443/99, (...).

InPharm od dawna prowadzi import réwnolegly produktéw leczniczych uprawnionego do Polski w opakowaniach o
charakterystycznym, prostym wygladzie (pudelka w kolorze bialym, z oszczedna szata graficzna i jednokolorowymi —
czarnymi lub granatowymi — napisami na opakowaniu — co samo w sobie jest dzialaniem legalnym. Wnioskodawca
zdolal uprawdopodobnié jednak, ze obowigzany notyfikowal zamiar wprowadzenia na rynek polski tych samych lekéw
w opakowaniach, ktérych wyglad imituje pudelka stosowane w Polsce przez G. R. oraz rozpoczal juz ich sprzedaz.

Zpismzdnia 2 lipca 2012 1., 7 sierpnia 2012 r. 271 29 czerwca 2012 1., 23 lipca 2012 r. obowiazanego do uprawnionego
wynika, ze InPharm planuje wprowadzenie do sprzedazy w Polsce produktéw leczniczych uprawnionego: (...) 50 mg
(sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek), (...) 150 mg ( (...) Forte, sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek),
(...) 5 mg sprzedawany w opakowaniach po 50 tabletek), (...) 10 mg ( (...) Forte, sprzedawany w opakowaniach
po 30 tabletek i w opakowaniu po 9o tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (sprzedawany w opakowaniu po 21
tabletek) w nowych, zmienionych opakowaniach, ktérych wyglad ludzaco przypomina oryginalne, stosowane przez
uprawnionego na polskim rynku opakowania. Na pudelkach wykorzystano elementy graficzne, czcionke, kolorystyke
i uktad poszczegodlnych elementéw, na opakowaniu, ktore imituja oryginalne opakowania opracowane i stosowane
przez G. R. (pisma obowigzanego — thumaczenie przysiegle k.278-292 ).

Zmiana sposobu przepakowania produktéow leczniczych, po kilku latach stosowania z powodzeniem przez
obowiazanego opakowan o wygladzie typowym dla lekéw z importu réwnoleglego na opakowania imitujace te,
ktére stosuje na rynku polskim uprawniony, nie moze by¢ motywowana inaczej niz checig zwiekszenia przez
importera rownoleglego udzialu w rynku kosztem oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Uprawniony uwiarygodnil,
ze przepakowanie produktu wynika w tej sytuacji wylacznie z checi uzyskania przez obowigzanego dodatkowej korzysci
gospodarczej.

Whnioskodawca uwiarygodnil dalej, ze gléwnym kryterium stluzacym do odrézniania lekéw z importu rownoleglego
jest charakterystyczny, inny od oryginalnego wyglad opakowania (badanie opinii farmaceutow k. 145-177).

W ocenie Sadu, istnienie roszczen G. R. opisanych we wniosku zostalo uprawdopodobnione dolgczonymi
dokumentami, powolanymi powyze;j.

W mys$l art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowej, przez uzyskanie prawa
ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
obszarze Rzeczpospolitej Polskie;j.

Opakowania InPfarm nie sg identyczne jak opakowania G. R., sa jednak — w ocenie Sadu - do tego stopnia
podobne, ze ich odr6znienie — bez drobiazgowej analizy — jest bardzo utrudnione. Powyzsze potwierdza takze
badanie przeprowadzone przez (...), ktorego wyniki zostaly w sprawie przedstawione (badanie k.143-177). Ponadto
wszystkie opakowania, w ktérych obowigzany zamierza dystrybuowaé na rynku polskim importowane przez siebie



leki — oprocz powielenia wygladu pudelek opracowanych przez G. R. — zawieraja znaki towarowe, do ktorych
prawa przysluguja uprawnionemu, bez wskazania kto jest uprawnionym z prawa do znaku towarowego. Dodatkowo
opakowania produktéw leczniczych M.” 50 mg, (...) 150 mg, ( (...) Forte) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg, nie zawierajg
oznaczenia wytworcy produktu leczniczego.

Wnioskodawca uprawdopodobnil takze, iz InPharm — pomimo wyraznego sprzeciwu uprawnionego — rozpoczal
dystrybucje w Polsce produktéw leczniczych uprawnionego w nowych, zmienionych opakowaniach, i sa one dostepne
obecnie w sprzedazy hurtowej oraz detalicznej (wydruki wiadomo$ci e-mail, skan opakowania lekow 294-309).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, ze wér6d konkurentéw dzialajacych na rynku zabronione
sa zachowania, ktore sa sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli tego rodzaju dzialania zagrazaja lub
naruszaja interes innego przedsiebiorcy lub klienta(art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Jednym z uprawnien przedsiebiorcy,
ktbérego interes zostal zagrozony lub naruszony zachowaniem innego przedsiebiorcy niezgodnym z prawem lub
dobrymi obyczajami, jest — wedlug powyzszej ustawy — mozliwoé¢ wystapienia do sadu z zadaniem zaniechania
niedozwolonych dzialan. W literaturze przyjmuje sie, ze w najbardziej generalnym ujeciu, pojecie dobrych obyczajow
uzyte w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sprawdza sie do zespolu norm moralnych i zwyczajowych stosowanych w dzialalno$ci
gospodarczej (tak trafnie m.in. J. Szwaja w: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J.
Szwaja, Warszawa 2006, s.164). Analizujac zagadnienie interpretacji pojecia ,,dobre obyczaje” wskazuje sie zatem
na ich zwigzek z kategoriami takimi jak: moralno$é, wyobrazenia funkcjonujace w spoleczenstwie, abstrakcyjnie
konstruowany wzorzec idealnej konkurencji czy rzeczywiScie panujace zwyczaje (tak E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010, s.60).

Niewatpliwie, czynem nieuczciwej konkurencji jest bezpodstawne wykorzystywanie cudzej renomy czy tez naruszenie
cudzej renomy, gdyz — jak sie podnosi w literaturze ,,w ten sposéb przedsiebiorca uzyskuje korzystng pozycje na rynku
bez mozolnego budowania wlasnej reputacji i bez ponoszenia nakladow [...] oraz uzyskuje nieuzasadniong przewage
nad konkurentami, a jednocze$nie powoduje erozje renomy oryginalnej” (E. N. ...s.76).

Sad orzekajacy w sprawie podziela powyzsze poglady.

Zdaniem Sadu ,podszywanie sie” produktow pochodzacych z importu réwnoleglego (po dokonaniu ich
przepakowania, na ktory to proces wytworca leku i podmiot odpowiedzialny nie ma zZadnego wplywu ani kontroli)
pod produkty pochodzace z oficjalnej dystrybucji, wprowadzajace w blad (w szczegoélnosci w sytuacji, w ktorej
importer ma juz zapewniony dostep do rynku, tj. sprzedaje te same leki w innych opakowaniach) i jedynie w celu
zwiekszenia zyskow ze sprzedazy — stanowi czyn sprzeczny z dobrymi obyczajami. Wnioskodawca uprawdopodobnil,
ze zachowania takie naruszajg interesy uprawnionego jako wytworcy leku i uprawnionego z prawa do rejestracji znaku
towarowego, a takze interesom klientéw, a zatem stanowia czyn nieuczciwej konkurencji.

Niezaleznie od powyzszego dzialanie importera réwnoleglego wyczerpuje znamiona naruszenia znaku towarowego.
Podstawa prawng prowadzenia importu réwnoleglego z perspektywy prawa wlasnoéci przemyslowej, jest art. 155
ust. 2 tej ustawy, formulujac tzw. zasade wyczerpania prawa, w mys$l ktorej z chwilg pierwszego sprowadzenia do
obrotu produktu opatrzonego znakiem towarowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez
uprawnionego, wyczerpuje sie jego monopol zwigzany z uzywaniem znaku towarowego. Zasada ta, zgodnie z art. 155
ust. 3 p.w.p. doznaje ograniczenia, jezeli przemawiaja za tym uzasadnione wzgledy, ktére pozwalaja uprawnionemu
sprzeciwi¢ sie dalszej dystrybucji towaréw. Zdaniem ETS, wéréd okolicznosci, ktore w przypadku przepakowania
produktu leczniczego moga uzasadniaé sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec importu réwnoleglego,
znajduja sie m. .in.: brak wskazania na nowym opakowaniu nazwy wytworcy produktu, jak rowniez szkodzenie
renomie znaku towarowego przez brak identyfikacji uprawnionego, jako podmiotu, do ktérego nalezy znak towarowy
(wyrok ETS z 26.04.2007 r., w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim).

W analizowanej sprawie wnioskodawca uprawdopodobnil, ze na zadnym z opakowan produktéow leczniczych, ktore
przedstawil importer rownolegly notyfikujgc zamiar wprowadzania produktéw uprawnionego na rynek polski w



zmienionych opakowaniach, nie zostal zidentyfikowany uprawniony ze znaku towarowego, a na trzech opakowaniach
brakuje wytworcy.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in.
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do identycznych towaréw. Osobie, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone,
przystuguje roszczenie o zaniechanie naruszen i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci (art. 296 ust. 1 ustawy

p-w.p.).

Zdaniem Sadu, opisane we wniosku zachowania InPharm, polegajace na wprowadzaniu na polski rynek lekéw
pochodzacych z importu réwnoleglego w opakowaniach tudzaco podobnych do oryginalnych opakowan stosowanych
przez uprawnionego, jest zachowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, a przy tym zagrazajacym lub naruszajacym
interes G. R. oraz klientow.

Whnioskodawca uprawdopodobnil roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo
wlasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) przystugujace mu przeciwko obowigzanemu o
zakazanie wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji lekow pochodzacych z importu rownoleglego w opakowaniach,
ktbre imituja opakowania stosowane przez uprawnionego oraz nie zawieraja oznaczenia podmiotu uprawnionego do
znaku towarowego ani oznaczenia wytworcy produktu leczniczego. Opisane powyzej zachowania obowigzanego sg tym
bardziej naganne, ze stosowane przez niego opakowania, imitujgce oryginalne, maja zapewni¢ mozliwo$¢ czerpania
z renomy G. R, a jednocze$nie — obowigzany nie podaje na tych opakowaniach uprawnionego z prawa do rejestracji
znaku towarowego, ani tez nie okresla, w przypadku lekéw (...)1 (...), kto jest wytwdrea tych produktow leczniczych.

W ocenie Sadu wnioskodawca uprawdopodobnit takze istnienie okolicznoSci, ktore moga uzasadniac jego obawe, co
do tego, ze brak zabezpieczenia powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia poprzez wskazanie,
iz w przypadku braku zabezpieczenia w czasie trwania procesu jago prawa nadal beda naruszane oraz zachowanie
obowigzanego zagraza jego prawnie chronionym interesom.

Mianowicie, interes prawny wnioskodawcy zostaly uprawdopodobniony tym, iz w przypadku kontynuowania dzialan
zwigzanych z dystrybucja i sprzedaza przepakowanych lekéw pochodzacych z importu rownoleglego w opakowaniach
tludzaco podobnych do opakowan stosowanych w oficjalnej dystrybucji przez uprawnionego, doprowadzi to do
niemozliwych do odwrocenia stukow, polegajacych na naruszeniu renomy uprawnionego i do spadku pozycji rynkowe;j
produktéow przez niego dystrybuowanych. Wplynie takze negatywnie na interes pacjentow, ktérzy kupujac leki, nie
beda w prawidlowy sposob informowani o ich zroédle pochodzenia. Nie beda wiedzie¢, czy kupowane przez nich leki
pochodza z importu réwnoleglego czy z oficjalnej dystrybucji.

Whnioskodawca uprawdopodobnil, ze brak zabezpieczenia pozbawi go ponadto mozliwo$ci korzystania z ochrony
istniejacej na podstawie prawa wlasno$ci przemystowej w odniesieniu do zarejestrowanych znakéw towarowych.

Sad udzielajac zabezpieczenia mial na uwadze, ze potrzeba ochrony praw wnioskodawcy istnieje od momentu
naruszenia i jest to stan ciagly. Ewentualne poZniejsze nieblednienie powodztwa nie odwrdci naruszen jakie mialyby
miejsce w trakcie procesu, gdyby uprawnionemu nie udzielono zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia jest
konieczne celem zapewnienie uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej przez dzialaniami obowigzanego, ktore
moga zaszkodzié renomie i ugruntowanej pozycji rynkowej uprawnionego.

Zastosowany sposob zabezpieczenia nie obciaza obowiazanego ponad potrzebe, poniewaz ogranicza sie jedynie
do imitujacych pudetka uprawnionego opakowan, ktére dodatkowo nie zawieraja oznaczenia wytwdércy produktu
leczniczego i podmiotu uprawnionego z prawa do rejestracji znaku towarowego. Umozliwia to obowigzanemu nie
zaklocone prowadzenie dzialalnoéci gospodarczej przy wykorzystaniu schematu dotychczas stosowanych opakowan,



pod warunkiem oznaczenia na nich wytworcy produktu leczniczego oraz podmiotu uprawnionego z prawa do
rejestracji znaku towarowego.

Zastosowany sposob zabezpieczenia nie narusza takze art. 731 k.p.c., zgodnie bowiem z art. 755 §' k.p.c., przepisu
art. 731 k.p.c., nie stosuje sie, jezeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrocenia grozacej szkody lub innych
niekorzystnych dla uprawnionego skutkoéw. Oznacza to, ze w przypadku gdy zapewnienie uprawnionemu efektywnej
ochrony prawnej wymaga orzeczenia okre$lonych zakazéw i nakazéw, regula wyrazona w powolanym przepisie
nie stanowi ograniczenia w orzeczeniu takiego sposobu zabezpieczenia, ktéry zapewnial bedzie pelna skutecznoéc
orzeczenia merytorycznego w przyszlosci.

Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy, iz zadaniem sadu w postepowaniu zabezpieczajacym nie jest szczegbdlowe i
kompleksowe wyjasnienie kwestii zasadnoSci zgloszonych roszczen, lecz jedynie wstepna analiza okolicznoS$ci
przytoczonych przez strony, w oparciu o zgromadzone $rodki uprawdopodobnienia, znajdujace sie w aktach
postepowania. Rozstrzygniecie zatem w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie, nie wyklucza, co oczywiste,
mozliwo$ci odmiennego rozstrzygniecia w orzeczeniu koniczacym postepowanie w sprawie.

Z tych wzgledéow Sad Okregowy uznal wniosek za zasadny i udzielil zadanego zabezpieczenia. Zdaniem Sadu,
tego rodzaju zabezpieczenie nie zmierza do zaspokojenia roszczenia uprawnionego, jedynie je zabezpiecza.
Postanowieniem tym Sad nie rozstrzyga bowiem o zasadno$ci roszczenia, a jedynie uznaje, iz wnioskodawca
uprawdopodobnit roszczenie oraz interes prawny w jego uzyskaniu.

Majac powyzsze na uwadze Sad z mocy art. 7301730" § 11 2 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 k.p.c. orzekl jak w sentencji.

Whniosek uprawnionego o zasadzenie Kkosztow postepowania zabezpieczajacego podlegal oddaleniu jako
przedwczesny, Zgodnie bowiem z art. 745 § 1 k.p.c., o kosztach postepowania zabezpieczajacego sad rozstrzyga w
orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz

z: odpis postanowienia doreczy¢ pelnomocnikowi wnioskodawcy ze wzmianka o wykonalnoSci i obowigzanemu z
odpisem wniosku i jego uzupelieniem (pismo z dnia 10 stycznia 2013 r. ) oraz pouczeniem o terminie i sposobie
zaskarzenia



