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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 25 kwietnia 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant adwokacki Michat Pomorski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa A.M.LF.R. Srl we F
przeciwko D spoétce z ograniczong odpowiedzialno$cia w L.

- 0 ochrone praw do znakéw towarowych

1. zakazuje pozwanej D spotce z z ograniczong odpowiedzialnoscia w L. dalszej dystrybucji w
Polsce produktu leczniczego w opakowaniach opatrzonych stownym znakiem towarowym
FASTUM, nie zawierajacych wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy

wytwarcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;

2. zakazuje pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym znaku towarowego FASTUM na
opakowaniu produktu leczniczego nie zawierajagcym wszystkich wymaganych prawem
informacji, w tym nazwy wytwolrcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego, a w

szczegolnosci:

a. oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych opatrzonych znakiem FASTUM
w opakowaniach nie zawierajgcych wszystkich wymaganych informacji, a w szczegdlnosci

nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,



b. przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktéw leczniczych
opatrzonych znakiem towarowym FASTUM w opakowania nie zawierajace wszystkich
wymaganych informacji, a w szczegélnosci nazwy wytwércy oraz nazwy uprawnionego do

znaku towarowego;

c. reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktéw leczniczych w
opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym FASTUM, nie zawierajacych wszystkich
wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnos$ci nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego

do znaku towarowego;

3. zobowigzuje pozwang do podania do publicznej wiadomosci, na wtasny koszt, informacji o
tresci: ,Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat D spéice z o.0.
w L naruszania praw wytacznych A.M.LF.R.Srl we F do znaku towarowego FASTUM, to jest
uzywania go w obrocie gospodarczym i dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w
opakowaniach opatrzonych tym znakiem, a nie zawierajgcych wszystkich wymaganych prawem
informacji, w tym nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku.” - w terminie 14 dni od

dnia uprawomocnienia sie wyroku:

i. w ogolnopolskim wydaniu dziennika ,Rzeczpospolita” w dwa kolejne pigtki na 3 stronie
redakcyjnej dodatku poswieconego prawu, wielkosci tzw. ,Junior page" (165mm x 227mm) przy

uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

ii. w czasopi$mie ,Rynek Zdrowia" na 5 stronie redakcyjnej (tzw. ,miejsce specjalne"), przy

uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

iii. w czasopi$mie ,Gazeta Farmaceutyczna" na 3 stronie redakcyjnej, wielkosci 1/4 strony w

poziomie, przy uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogloszenia,

upowazniajac powoda do wykonania zastepczego tego obowiazku na koszt pozwanej w
przypadku niedokonania publikacji ogtoszen - w okreslony wyzej sposob - przez D spétke z o.o.

wi;

4. nakazuje pozwanej usuniecie skutkdw naruszen prawa do znaku towarowego FASTUM,

przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowigcych wilasno$¢ pozwanej, produktéw leczniczych w
opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym FASTUM nie zawierajacych wszystkich
wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnos$ci nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego

do znaku towarowego,

b. zniszczenie - na koszt pozwanej - opakowan produktéw leczniczych, opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM, nie zawierajacych wszystkich wymaganych prawem informacji, a w

szczegblnosci nazwy wytwdércy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,



c. wycofanie z obrotu, stanowigcych wtasno$¢ pozwanej, materiatdéw promocyjnych i
reklamowych dotyczacych produktéw leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM, nie zawierajacych wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnosci

nazwy wytworcy i nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

d. zniszczenie - na koszt pozwanej, stanowigcych jej wtasno$¢, materialtéw promocyjnych i
reklamowych dotyczacych produktéw leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM nie zawierajacych wszystkich wymaganych prawem informacji, a w

szczegblnosci nazwy wytwdércy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;
5. w pozostatej czes$ci powddztwo oddala;

6. zasadza od D spéiki z 0.0. w L na rzecz AM.LF.R. Srl we F kwote 13.218 (trzynascie tysiecy

dwiescie osiemnascie) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
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Uzasadnienie

25 IX 2012 r. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig prawa wtoskiego A.M.LF.R. S.r.l.
we F wystapita do Sadu Okregowego w Gdansku o:

1. zakazanie D spotce z ograniczong odpowiedzialno$cia w L dalszej dystrybucji w Polsce
produktu leczniczego oznaczonego znakiem towarowym FASTUM w opakowaniach, ktére nie
zawierajg wszystkich wymaganych informacji, w tym nazw wytworcy i uprawnionego do znaku
towarowego;

2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszen poprzez zakazanie jej uzywania w obrocie

gospodarczym oznaczenia FASTUM na opakowaniu, ktore nie zawiera wszystkich wymaganych

informacji, w tym nazw wytworcy i uprawnionego do znaku towarowego, a w szczegdlnosci:

i. zakazanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych oznaczonych
znakiem FASTUM w opakowaniach nie zawierajacych wszystkich wymaganych informacji,
w szczeg6lnosci nazw wytworcy i uprawnionego do znaku towarowego,

ii. zakazanie przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktow
leczniczych oznaczonych znakiem FASTUM w opakowania nie zawierajgce wszystkich
wymaganych informacji, w szczeg6lnosci nazw wytwoércy i uprawnionego do znaku,

iii. zakazanie reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktéw
leczniczych oznaczonych znakiem FASTUM w opakowaniach nie zawierajacych wszystkich
wymaganych informacji, w szczeg6lnosci nazw wytwoércy i uprawnionego do znaku;

3. zobowigzanie pozwanej do podania do wiadomosci publicznej, na wtasny koszt, informacji o

tresci wyroku, zawierajacej dane stron oraz stwierdzenie naruszenia przystugujacych powodce

praw do znaku towarowego FASTUM, w ciggu 14 dni od jego uprawomocnienia sie:

i. w ogdlnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dwa kolejne piatki, na 3 stronie
redakcyjnej dodatku poswieconego prawu, wielkoS$ci tzw. ,junior page" (165x227 mm), przy
uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

ii. w czasopiSmie Rynek zdrowia, na 5 stronie redakcyjnej, w tzw. miejscu specjalnym, przy
uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

iii. w czasopiSmie Gazeta Farmaceutyczna, na 3 stronie redakcyjnej, wielkosci 1/2 strony, w
poziomie, przy uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

a w przypadku niewykonania przez pozwang zasgdzonego obowigzku, upowaznienie powddki

do wykonania zastepczego, na koszt pozwanej;

4. nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw naruszen poprzez:

i. wycofanie z obrotu wszelkich produktéw leczniczych oznaczonych znakiem FASTUM w

opakowaniach nie zawierajacych wszystkich wymaganych informacji, w szczegdlnosci nazw



wytworcy i uprawnionego do znaku towarowego, bedacych wtasnoscig D, znajdujacych sie
w jej posiadaniu lub pod jej kontrolg,

ii. zniszczenie, na koszt pozwanej, wszelkich opakowan, ktére nie zawierajg wszystkich
wymaganych informacji, w szczeg6lno$ci nazw wytwércy i uprawnionego,

iii. wycofanie z obrotu wszelkich materialtéw promocyjnych i reklamowych dotyczacych
produktéw leczniczych oznaczonych znakiem FASTUM w opakowaniach nie zawierajacych
wszystkich wymaganych informacji, w szczegdlno$ci nazw wytwoércy i uprawnionego do
znaku towarowego, bedacych wlasnoscia spétki D lub znajdujacych sie w jej posiadaniu albo
pod jej kontrolg,

iv. zniszczenie, na koszt pozwanej, wszelkich materiatéw promocyjnych i reklamowych
dotyczacych produktéw leczniczych oznaczonych znakiem FASTUM w opakowaniach nie
zawierajacych wszystkich wymaganych informacji, w szczegdlnosci nazw wytwdrcy i
uprawnionego do znaku towarowego, bedacych witasnoscia D lub znajdujacych sie w jej
posiadaniu albo pod jej kontrolg;

5. zwrot kosztéw postepowania.

W motywach A.M.LF.R. powotala sie na stuzgce jej prawo do znaku towarowego FASTUM,
zarzucajac jego naruszenie przez D spétke z o.0. w L, zajmujacy sie sprzedazg hurtows i
detaliczng wyrobow farmaceutycznych oraz importem réwnolegtym produktow leczniczych i
wyrobow medycznych. Wyjasnita, ze 22 IX 2011 r. D powiadomita jg o zamiarze wprowadzenia
do obrotu w Polsce, pochodzacego z importu réwnolegtego z Hiszpanii, produktu leczniczego

FASTUM, przedstawiajac przy tym projekt opakowania oraz ulotki.

W przekonaniu powddki, przepakowanie produktu nie byto konieczne, a projekt nowego
opakowania nie zawierat wszystkich wymaganych informacji. Na oryginalnym opakowaniu
pozwana powinna byta umiesci¢ jedynie etykietke z konieczng informacjg w jezyku polskim.
Pomimo sprzeciwu A. M. I FR, pozwana rozpoczeta sprzedaz na terytorium Polski,
importowanego réwnolegle produktu leczniczego FASTUM, naruszajac w ten sposéb jej prawo

ochronne. (k.2-113)

Na zarzut pozwanej, Sad Okregowy w Gdansku postanowit o przekazaniu sprawy do
rozpoznania Sagdowi Okregowemu w Warszawie, jako wlasciwemu w sprawach wspdlnotowych

znakow towarowych. (k.401-408)

Poniewaz przekazana sprawa nie dotyczy prawa z rejestracji wspolnotowej i nie nalezy
do wilasciwosci funkcjonalnej Sadu Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw

Przemystowych, rozpoznana zostata na podstawie przepiséw prawa krajowego. (k.537)



Odpowiedz na pozew, ztozona przez D spétke z ograniczong odpowiedzialnosciag w L z
uchybieniem wyznaczonego przez Sad 30-o dniowego terminu zostata zwrdcona zarzadzeniem
wydanym na rozprawie 15 kwietnia 2013 r. (art. 207 § 7 w zw. z § 2 k.p.c.) (k.536) Pozwana nie
ponowita jednak przedstawionych w niej twierdzen i dowodéw, ograniczajac sie do zgtoszenia
zadania oddalenia powo6dztwa. W jej przekonaniu, nie ma mozliwo$Sci umieszczenia na
oryginalnym opakowaniu etykiety zawierajgcej wymagane, czytelne informacje o
importowanym produkcie. Nie zgodzita sie z zarzutem naruszenia jego renomy, nowe
opakowanie nie jest niechlujne, niestaranne, tym bardziej, Ze sporny znak towarowy jest
znakiem stownym. Tto jest neutralne, nie wptywajace na znak. Elementy, ktérych brak byto na
opakowaniu przedstawionym uprawnionej nie majg znaczenia przy ocenie, czy narusza ono

renome przedsiebiorcy i jego znaku towarowego. (k.537)

Bezsporne w sprawie jest, ze AM.LF.R Srl. z siedzibg we F stuzy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrona prawa do stownego znaku towarowego FASTUM
zarejestrowanego przez Swiatowa Organizacje Wtasnosci Intelektualnej w Genewie pod nr 620
264 w dniu 1 lipca 1994 r. dla towaréw w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej - produktéw
farmaceutycznych. (tak tez: Swiadectwo rejestracji WIPO z ttumaczeniem k.29-34) Znakiem tym
powddka opatruje produkt farmaceutyczny FASTUM, dopuszczony do obrotu w Polsce 19
grudnia 1997 r. (tak tez: $wiadectwo rejestracji nr 7472 k.36-38) Zel o dzialaniu
przeciwbolowym i przeciwzapalnym, obecny na polskim rynku od 1998 r., jest przedmiotem

licznych dziatan promocyjnych i reklamowych, w ktérych wykorzystywane sg znak towarowy

FASTUM i opakowania produktu:
informacje k.63, 107, wydruki z Internetu k.65-69, raport k.99-105, reklamy k.108)

(tak tez:

D spotka z o.0. w L zajmuje sie m.in. sprzedazg hurtowg i detaliczng wyrobow
farmaceutycznych i medycznych, w tym takze importowanych z innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej. (tak tez odpis z KRS k.40-50) Pismem datowanym 22 wrze$nia 2011 r.
pozwana powiadomita powddke, jako uprawniong do znaku towarowego FASTUM o zamiarze
importowania z Hiszpanii produktu leczniczego FASTUM, jego przepakowywania i oferowania w
Polsce w nowych opakowaniach. (tak tez: pismo, projekt ulotki i opakowania k.71-80) A.M.LF.R.
sprzeciwila sie przepakowaniu, twierdzac, Ze nie jest to niezbedne do sprzedazy jej produktu,
zakwestionowata przy tym projekt opakowania, pozbawionego wskazania uprawnionego do
znaku towarowego i wytwdrcy oraz innych jeszcze koniecznych informacji. (tak tez
korespondencja stron k.82-91, 93-97, pismo Urzedu Rejestracji Produktéow Leczniczych,
Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych z30 V 2012 r. k.110)
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Pomimo sprzeciwu, spotka D sprzedaje przepakowany produkt (tak tez: dowo6d zakupu
k.55, kopia ulotki i opakowania k.52-53, 56-57), naruszajac przy tym prawo wytaczne A. M. I F.
R., poniewaz przepakowywanie to nie jest niezbedne dla zapewnienia pozwanej efektywnego
dostepu do polskiego rynku. Wystarczajace bytoby trwate umieszczenie etykiety z informacjg w
jezyku polskim na oryginalnym opakowaniu. Nowe opakowanie nie zawiera wskazania
wytwoércy produktu i uprawnionej do znaku towarowego FASTUM. (tak tez: opakowanie k.392)
Zastrzezenie prawa wylacznego nie jest zaznaczone przez uzycie symbolu ®, lecz * i wyjasnienia
,znak towarowy zastrzezony”. Jego wyglad szkodzi renomie powddki i jej produktu. (brak

dowodu przeciwnego)

Ustalone przez Sad okolicznosci faktyczne, istotne dla rozstrzygniecia sporu w
rozumieniu art. 227 k.p.c., nie byly sporne. Strony nie zgadzaly sie ze sobg co do oceny prawnej
dziatania pozwanej, potraktowania go, jako naruszenie prawa wylacznego A.M.LF.R.(wg
powddki) lub realizacje uprawnien wynikajacych z wyczerpania prawa do znaku towarowego
FASTUM w efekcie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (w Hiszpanii), przez samg uprawniong, lub za jej zgoda, leku FASTUM w

opakowaniach innych niz dostepne na rynku polskim (wg pozwanej).

Rozstrzygajac spér Sad pomingt twierdzenia i dowody zgloszone przez pozwang w
zwrdoconej odpowiedzi na pozew, D nie wykazata bowiem Zadnej aktywnos$ci w ich ponownym
przedstawieniu, z powotaniem sie cho¢by na to, Ze nie spowodowatoby to zwtoki w rozpoznaniu
sprawy (art. 207 § 6 k.p.c.). Takze na gruncie kodeksu postepowania cywilnego w jego obecnym
brzmieniu, w kontradyktoryjnym procesie cywilnym, Sad nie moze zastepowac jednej ze stron,
podejmujac z urzedu czynno$ci zmierzajace do poszukiwania i prowadzenia dowodéw na

poparcie jej stanowiska.

Sad zwazyt co nastepuje :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktdconej
konkurencji, ktéorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatowych Unii
Europejskiej. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciagania do siebie
klientow dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia
oznaczen odrdzniajgcych, pozwalajacych na ich identyfikacje (tak wyroki Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-
517/99 Merz & Krell i z 12 X1 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club) Z orzecznictwa
Trybunatu wynika, ze prawo wylgczne zostato przyznane witascicielowi znaku towarowego po
to, by umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych intereséw, zadbanie, by znak médgt spetniac

wlasciwe mu funkcje: podstawowg - gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia



towaru lub ustugi, ale takze jako$ciowa, komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa powinno by¢ zastrzezone do przypadkéw, w ktérych uzywanie przez
osoby trzecie okreS$lonego oznaczenia wpltywa lub moze negatywnie wptywacé na petnione przez
znak towarowy funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 22 IX 2011 r. w sprawie C-
482 /09 Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23
I 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przez udzielenie prawa ochronnego wtasciciel znaku towarowego uzyskuje wytacznos¢
jego uzywania w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 153 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej), polegajacego w
szczegdblnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub §wiadczeniu
ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Prawo to nie rozcigga sie na dziatania dotyczace towaréw opatrzonych znakiem, a
polegajace w szczegdlnosci na ich dalszej dystrybucji, jezeli towary te zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za
jego zgoda. (art. 155 ust. 1 p.w.p.) Nie stanowig réwniez naruszenia import i inne dziatania
wymienione w ust. 1, dotyczace towardw opatrzonych tym znakiem, jezeli zostaty one uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgoda. (ust. 2)
Przepiséw tych nie stosuje sie jednak, jezeli przemawiajg za tym uzasadnione wzgledy, ktore
pozwalajg uprawnionemu sprzeciwic sie dalszej dystrybucji towaréw, w szczegdlnosci jezeli po
wprowadzeniu do obrotu zmieni sie lub pogorszy stan towaréw. (ust. 3) Wyktadnia tych
przepiséw powinna by¢ dokonywana wedtug zasad wypracowanych przez Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci (obecnie Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej) na tle Pierwszej
Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych (zmienionej Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. majgcq na celu zblizenie

ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych).

A.M.LF.R. dysponuje na terytorium Polski prawem wylgcznego uzywania stownego znaku
towarowego FASTUM. Opatruje nim produkt leczniczy w postaci Zelu przeciw bolom

miesniowo-kostnym, wytwarzany, wprowadzany do obrotu i oferowany przez nig w Polsce od



15 lat. Znak towarowy przedstawiony na opakowaniach tego produktu jest intensywnie
wykorzystywany w jego reklamie. Lek FASTUM jest oferowany takze w wielu innych panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Hiszpanii. W odniesieniu do konkretnych produktow
wprowadzonych tam do obrotu przez uprawniong lub za jej zgoda dochodzi do wyczerpania
prawa wyltacznego A. M. I. F. R. Wobec nich uprawniona nie moze skutecznie sprzeciwia¢ sie
importowi réwnolegtemu (w obrocie hurtowym) w ramach Unii Europejskiej produktéw
leczniczych, ktére zostaty przez nig lub za jej zgoda wprowadzone do obrotu w EOG. Tam, gdzie
nie ma obawy, Ze przepakowanie wptynie na cechy towaru ani, Ze wprowadzi ryzyko
wprowadzenia konsumentéw w btad co do okreslenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do
wstrzymania importu réwnolegtego. (por. wyrok ETS z 3 XII 1981 r. w sprawie C-1/81 Pfizer Inc.
v. Eurim-Pharm GmbH). Rownoczes$nie jednak, gdy importer rownolegly zamierza przepakowac
oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku towarowego warunkowane jest
kumulatywnym speilnieniem przezen wymogéw okreSlonych przez Europejski Trybunat
Sprawiedliwo$ci w wyroku wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach potaczonych 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 wptywu na stan produktu,

3. nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytwoércy i importera,

4. wyglad nowego opakowania nie moze szkodzi¢ reputacji wytworcy i produktu,

5. wytworca zostat zawiadomiony o imporcie réwnolegltym przed wprowadzeniem

produktu leczniczego do sprzedazy i — na jego Zadanie - otrzymat prébke produktu.

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego réwnolegle produktu leczniczego nie bedzie
skuteczny, jes$li importer wykaze, iz w ten spos6b uprawniony przyczynia sie do sztucznego
podziatu rynkéw pomiedzy panstwami cztonkowskimi. (por. takze m.in. wyroki ETS z 26 IV
2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim vs Swingward i z 23 1V 2002 r. w sprawie C-
143/00 Boehringer Ingelheim vs Swingward) Sprzeciw co do przepakowania nie bedzie jednak
dziataniem zmierzajacym do sztucznego podziatu rynku, gdy, dla uzyskania dostepu do rynku,
importer réwnolegly moze zastosowal inne niz przepakowanie $rodki, np. umieszczenie
dodatkowej etykiety, czy informacji na opakowaniu. Przepakowanie musi by¢ w danych
okoliczno$ciach konieczne i tylko obiektywna konieczno$¢ z punktu widzenia dostepu do rynku
uczyni sprzeciw uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciezar udowodnienia
okolicznosci relewantnych spoczywa na importerze réwnoleglym, zgodnie z ogélna

zasada wynikajaca z art. 6 k.c.

Uchybienie, okreSlonym w art. 207 k.p.c, obowigzkom terminowego zgloszenia
twierdzen i dowoddw na ich poparcie, a nastepnie nieskorzystanie z mozliwosci ich ponowienia

na rozprawie stworzyto dla pozwanej bardzo niekorzystna sytuacje procesowg, spotka D nie



mogla bowiem przedstawi¢ wilasnych argumentéw i dowoddéw, pozwalajacych Sadowi na
rozwazenie racji obu stron i wszechstronne wyjasnienie sprawy. Tym bardziej niekorzystna, ze
to na pozwanej spoczywat obowigzek wykazania bezzasadno$ci sprzeciwu A.M.LF.R. wobec
przepakowywania produktu leczniczego FASTUM i wygladu nowego opakowania. Rozstrzygajac
spor Sad opart sie wiec na racjach strony powodowej, ktoérych stuszno$¢ - w ustalonych

okolicznos$ciach - nie budzita uzasadnionych watpliwoSci.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy miata ocena spetnienia przestanek, od
ktérych zalezato odrzucenie lub podtrzymanie sprzeciwu powodki wobec przepakowywania
produktu leczniczego FASTUM, okreslonych przez ETS przede wszystkim w powotanym wyroku

wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach potaczonych C-427/93,429/931436/93:

Ad.1. Konieczno$¢ przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek:

Pozwana nie przedstawila zadnych argumentéw przemawiajacych za uznaniem, zZe
zaistniata konieczno$¢ przepakowania importowanego produktu, co moze by¢ uzasadnione
przede wszystkim istnieniem uregulowan prawnych ale tez potrzebg uzyskania efektywnego
dostepu do istniejacego rynku, zapewniajacego importerowi rdéwnolegtemu mozliwos¢
oferowania towaru konkurencyjnego, dostosowanego do wymagan klientéw. Zgromadzony w
sprawie materiat dowodowy nie uzasadnia stwierdzenia, ze warunkiem wprowadzenia do
obrotu w Polsce, importowanego z Hiszpanii, leku FASTUM jest jego przepakowanie, Ze wybdr
nowego opakowania jest nie tylko celowy ale i konieczny. Stanowczo sprzeciwia sie temu
powddka, powotujac sie na przepisy § 3.2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 20 II 2009 r. w
sprawie wymagan dotyczqcych oznakowania opakowan produktu leczniczego i tresci ulotki.
Importer rownolegly mégt wykonac cigzace na nim obowigzki umieszczajac na oryginalnym
opakowaniu leku stosowna etykiete i dotgczajac don ulotke zawierajaca informacje w jezyku
polskim. Brak jest przestanek do stwierdzenia, Ze tak etykietowane opakowanie zelu FASTUM
mogloby utrudni¢ pozwanej efektywne wprowadzenie produktu na polski rynek, np. ze wzgledu
na negatywna reakcje konsumentéw, odmawiajgcych zakupu nieprzepakowanego produktu.
Zaniechanie w tej mierze obcigza pozwang, stosownie do zasady rozkladu ciezaru dowodu
wyrazonej w art. 6 k.c. Nalezy przy tym wyjasni¢, Ze uznanie przepakowania za niezbedne jest
wytaczone, jezeli wynika ono wytacznie z checi uzyskania przez importujacego korzysci
gospodarczej (tak ETS w wyroku z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04). Nie powinno ono tez

stuzy¢ jedynie uzyskaniu przezen lepszego efektu marketingowego.

Ad.2. Brak wplywu przepakowania na oryginalny stan produktu:

Pozwana dokonata zmiany wylacznie w odniesieniu do opakowania zewnetrznego.
Opakowanie wewnetrzne (tuba) nie zostalo zmienione, co do niego powddka nie zgtasza
zadnych zarzutéw. Nalezy zatem uznal, Ze przepakowanie produktu nie ma negatywnego

wptywu na oryginalny stan produktu leczniczego.



Ad.3. Wyrazne wskazanie na nowym opakowaniu wytworcy i importera:

Opakowanie pozwanej nie spetnia tego warunku. Na kartonowym pudetku nie wskazano
kto jest wytwoérca leku FASTUM i uprawnionym do znaku towarowego FASTUM. Co wiecej,
wbrew obowigzujgcym zasadom, znaku towarowego nie oznaczono symbolem ®, lecz * i
informacja, Ze jest to znak towarowy zastrzezony, co moze budzi¢ watpliwo$ci, a nawet
negatywne odczucia konsumentéw, przenoszone na produkt leczniczy i jego wytwdrce oraz

uprawnionego ze znaku towarowego.

Ad. 4. Nieszkodzenie wygladem nowego opakowania reputacji wytworcy i produktu:

W braku twierdzen przeciwnych, pozostaje Sadowi uzna¢ za zasadne zastrzezenia
powddki co do wygladu opakowania zastosowanego przez spotke D. Jakkolwiek nie jest ono

nieestetyczne, czy nieschludne, rézni sie od opakowan produktu oferowanego w Polsce przez

F

wytworce: . Na jednolicie biatym tle opakowania pozwana
umiescita jedynie podstawowe informacje handlowe, nie wykorzystujac jego potencjatu
reklamowego. Karton sprawia wrazenie opakowania produktu niZzszej jako$ci. Konsument,
nabywajac zel w spornym opakowaniu, na ktéorym nie wskazano nazwy wytworcy, moze
przypuszczaé, ze to pozwana jest producentem leku, a co najmniej podmiotem powigzanym
gospodarczo z AM.LF.R. i, z tej przyczyny, uprawnionym do uzywania jej znaku towarowego
FASTUM. Nie zostaty tez skutecznie zaprzeczone zarzuty powo6dki, ze uzywajac w ten sposob jej

znaku towarowego, pozwana bez koniecznych naktadéw buduje renome swego

przedsiebiorstwa.

Ad. 5. Zawiadomienie wytwércy o imporcie ré6wnolegltym.

Pozwana nie wywigzata sie z cigzacego na niej obowiagzku, nie przedstawita bowiem
uprawnionej - pomimo jej zadan - opakowania w ostatecznej postaci, jaka zostata zatwierdzona
w pozwoleniu na import rownolegly. Wbrew dobremu obyczajowi handlowemu, nie odniosta sie
takze do zastrzezen uprawnionej co do zastosowanej formy opakowania. Rownocze$nie nalezy
jednak wyjasni¢, Ze powotane wyzej reguty nie naktadajg na importera obowigzku
uwzglednienia wszystkich Zzgdan uprawnionego co do wygladu zmienionego opakowania.
Rzecza sadu bedzie rozstrzygniecie, czy dziatanie pozwanego narusza, czy nie, prawo do znaku

towarowego.

Import do Polski leku FASTUM przez spétke D, co do zasady nie naruszatby prawa

wytacznego powddki, o ile nie mialyby miejsca szczegélne okoliczno$ci, wymienione w ust. 3 art.
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15 p.w.p., uzasadniajgce sprzeciw wobec dziatan pozwanej, polegajgcych na wprowadzaniu w
Polsce do obrotu i oferowaniu leku FASTUM w opakowaniach rézniacych sie od tych, w ktérych
zostat on wprowadzony do obrotu w EOG przez uprawniong lub za jej zgoda. Taki wtasnie
przypadek przepakowania produktu leczniczego, a nastepnie jego wprowadzaniu do obrotu i
oferowania w opakowaniu o wygladzie zakwestionowanym przez powodke, zostal w niniejszej
sprawie poddany ocenie Sgdu co do mozliwosci A.M.LF.R. skutecznego wykonywania prawa
wytacznego pomimo jego wyczerpania, a w konsekwencji zasadno$ci postawienia D zarzutu

naruszenia prawa do znaku FASTUM.

Ustalenie, Ze pozwany nie spelit wymogéw uzasadniajgcych przepakowanie,
opatrzonego znakiem towarowym powoda, importowanego réwnolegle produktu leczniczego,
uzasadnia stwierdzenie naruszenia wylacznosci i zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.
W sytuacji stypizowanej w art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawniony moze zakaza¢ innym osobom,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie znaku identycznego do znaku zarejestrowanego
w odniesieniu do identycznych towaréw. Identyczno$¢ przeciwstawianych sobie znakow
wystepuje wowczas, gdy s3 one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie nie-
dostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sg identyczne, czy tezZ mozna mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catoSciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

przecietnego konsumenta. (por. wyrok ETS z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 zdanie pierwsze p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne
na znak towarowy zostato naruszone, moze zadac zaniechania naruszania i usuniecia jego
skutkéw oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody na
zasadach og6lnych. Ponadto, na podstawie art. 286 p.w.p., moze ona zadac, aby sad, rozstrzyga-
jac o naruszeniu, orzekt o bedacych wtasnoscia naruszajacego bezprawnie oznaczonych
towarach, w szczeg6lnosci o ich wycofaniu z obrotu albo zniszczeniu. Na podstawie art. 287 ust.
2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. moze takze zadac, aby sad, podat do publicznej wiadomosci
orzeczenie lub informacje o nim. Przepisy te stanowia podstawe prawng zadan zgtoszonych

przez A.M.LF.R. wzgledem spétki D.

W ustalonych okolicznosciach sprawy, uzasadniony jest sprzeciw A.M.LF.R. wobec
wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce przez pozwang produktu leczniczego FASTUM,
w opakowaniu nie zawierajgcym oznaczenia wytworcy i uprawnionego do znaku towarowego
FASTUM. Sad podziela racje powodki obszernie przedstawione w motywach pozwu, uznajac za
zbedne przywolywanie w tym miejscu szczegdétowych argumentéw oraz analizy przytaczanych

pogladoéw orzecznictwa (m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20 VI 1977 r.



w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 11 VII 1996 r. C-232/94 Rhéne-Poulenc Pharma, z 11
VII 1996 r. w sprawach potaczonych C-71/94, C-72/94, 73/94 Eurim-Pharm, z 12 X 1999 r. w
sprawie C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S, z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00
Boehringer Ingelheim KG vs. Swingward, z 23 IV 2002 r. w sprawie C-443/99 Merck, z 27 IV 2007
r. w sprawie C-348/04 Boehringer I, z 22 XII 2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome
Foundation Ltd.) i doktryny. Uzywajac, bez zgody uprawnionej, znaku towarowego FASTUM w
sposob sprzeczny z wymogami okre$lonymi dla importu réwno-legtego produktéw leczniczych
spo6tka D narusza prawo wytaczne powoddki, szkodzac przy tym renomie jej przedsiebiorstwa i

produktu (brak dowodu przeciwnego).

Uznajgc zasadno$¢ zadan A.M.LF.R. Sad:

1. zakazal D spotce z 0.0. w L dalszej dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w opakowaniach
opatrzonych stownym znakiem towarowym FASTUM, nie zawierajacych wszystkich
wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku
towarowego;

2. zakazal pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym znaku towarowego FASTUM na
opakowaniu produktu leczniczego nie zawierajgcym wszystkich wymaganych prawem
informacji, w tym nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego, a w
szczegdblnosci:

a. oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych opatrzonych znakiem FASTUM
w opakowaniach nie zawierajgcych wszystkich wymaganych informacji, a w szczegdlnosci
nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

b. przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktéw leczniczych
opatrzonych znakiem towarowym FASTUM w opakowania nie zawierajgce wszystkich
wymaganych informacji, a w szczegdlnosci nazwy wytwdrcy oraz nazwy uprawnionego do
znaku,

c. reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktéw leczniczych w
opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym FASTUM, nie zawierajacych wszystkich
wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnos$ci nazwy wytwdércy oraz nazwy uprawnionego,
3. zobowigzat pozwang do podania do publicznej wiadomosci, na wtasny koszt, informacji o
tresci: ,Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat D spétce z o.0.
w L naruszania praw wytacznych AM.LE.R. Srl we F do znaku towarowego FASTUM, to jest
uzywania go w obrocie gospodarczym i dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w
opakowaniach opatrzonych tym znakiem, a nie zawierajgcych wszystkich wymaganych prawem
informacji, w tym nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku.” - w terminie 14 dni od

dnia uprawomocnienia sie wyroku:



i. w ogolnopolskim wydaniu dziennika ,Rzeczpospolita” w dwa kolejne piatki na 3 stronie
redakcyjnej dodatku poswieconego prawu, wielkosci tzw. Junior page" (165mm x 227mm) przy
uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

ii. w czasopi$mie ,Rynek Zdrowia" na 5 stronie redakcyjnej (tzw. ,miejsce specjalne"), przy
uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,

iii. w czasopi$mie ,Gazeta Farmaceutyczna" na 3 stronie redakcyjnej, wielkosci 1/4 strony w
poziomie, przy uzyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia,
upowazniajac powoda do wykonania zastepczego tego obowigzku na koszt pozwanej w
przypadku niezlecenia publikacji ogtoszen - w okre$lony wyzej sposéb - przez D spotke z 0.0. w
L;

4. nakazat pozwanej usuniecie skutkéw naruszen prawa do znaku towarowego FASTUM, przez:
a. wycofanie z obrotu, stanowigcych wtasnos¢ pozwanej, produktéw leczniczych w
opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym FASTUM nie zawierajgcych wszystkich
wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnos$ci nazwy wytwdrcy oraz nazwy uprawnionego,
b. zniszczenie - na koszt pozwanej - opakowan produktéw leczniczych, opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM, nie zawierajacych wszystkich wymaganych prawem informacji, a w
szczegoOlnosci nazwy wytwdércy oraz nazwy uprawnionego,

c. wycofanie z obrotu, stanowigcych wlasno$¢ pozwanej, materiatdow promocyjnych i
reklamowych dotyczacych produktéw leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM, nie zawierajacych wymaganych prawem informacji, a w szczegdlnosci
nazwy wytworcy i nazwy uprawnionego,

d. zniszczenie - na koszt pozwanej, stanowiacych jej wlasno$¢, materiatéw promocyjnych i
reklamowych dotyczacych produktéw leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym FASTUM nie zawierajagcych wszystkich wymaganych prawem informacji, a w

szczeg6lnosci nazwy wytworcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego.

Sad oddalit powédztwo w tej czeSci w jakiej zadania A.M.LF.R. usuniecia skutkow
naruszenia (pkt 4. pozwu) odnosity sie do produktéw, opakowan oraz materiatéw
promocyjnych i reklamowych niestanowiacych wtasno$ci pozwanej. (a contrario art. 286 p.w.p.)
Oddalenie powodztwa uzasadniaty takze dokonane przez Sad zmiany i doprecyzowania

sformutowan nakazoéw i zakaz6w, niewykraczajace poza granice wyznaczone art. 321 k.p.c.

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciagzajac pozwang
w calo$ci obowigzkiem zwrotu powddce Kkosztdw postepowania, poniewaz zaledwie w

nieznacznej czes$ci ulegta ona swym zgdaniom.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki

jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa



strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu

adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate za czynnosci radcy prawnego sad bierze
pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy pelnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty
stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od
6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie

radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, zZe
adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powédki wykonujacego zawodd radcy prawnego

bedzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokosci.



