Sygn. akt XXIl GWzt 2/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2017 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2017 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa B. AG z siedzibg w B. (RFN)
przeciwko F. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w W.

o ochrone prawa do znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej F. spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w W.
przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) do nowych opakowan

zewnetrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwa (...);

2. zakazuje pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) w opakowaniach zewnetrznych, w
ktére produkt ten zostat przepakowany, opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w

potaczeniu z nazwa (...);

3. nakazuje pozwanej zniszczenie — na wilasny koszt — wszelkich, bedgcych jej wiasnoscig
opakowan zewnetrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w pofgczeniu z nazwg

(...), w ktdre produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwg (...) zostat lub ma zosta¢ przepakowany;

4. zobowigzuje pozwang do podania do publicznej wiadomosci - na wlasny koszt - informacji o
tresci: ,Wyrokiem wydanym 24.07.2017 r. w sprawie z powddztwa B. AG z siedzibg w B. Sgd Okregowy
w Warszawie zakazat F. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w W. przepakowywania
produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) do nowych opakowanh zewnetrznych



opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwg (...) oraz oferowania i
wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak przepakowanego i oznaczonego
produktu. Sad nakazat pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich, bedgcych jej wlasnoscig opakowan
zewnetrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwg (...), w ktore
produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwg (...) zostat lub miat zosta¢ przepakowany.” — w
terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, w publikatorze branzowym ,(...)", na siédmej
stronie redakcyjnej (wielkosci co najmniej Y2 powierzchni strony), przy uzyciu typowej czcionki o

rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia;
5. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

6. zasgdza od F. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie na rzecz B.
AG z siedzibg w B. kwote 4.797 (cztery tysigce siedemset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem

zwrotu kosztow postepowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 106/16 Sad
oddalit wniosek B. AG z siedzibg w B. o0 udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie F. spofce z
ograniczong odpowiedzialnoscig w W. dokonywania przepakowania do nowych opakowan
zewnetrznych produktu leczniczego sprowadzonego z Litwy pod nazwg (...), a takze oferowania oraz
wprowadzania do obrotu tego produktu leczniczego przepakowanego do nowych opakowan
zewnetrznych ze znakiem towarowym BENALAPRIL.

9 stycznia 2017 r. B. AG z siedzibg w B. wniosta o:

1. zakazanie F. spotce z ograniczong odpowiedzialnosciag w W. dokonywania przepakowania do

nowych opakowan zewnetrznych produktu leczniczego sprowadzonego z Litwy pod nazwa (...)

2. zakazanie pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu leczniczego sprowadzonego
z Litwy pod nazwg (...) w opakowaniach zewnetrznych, w ktére ten produkt zostat przepakowany,
zawierajgcych znak towarowy BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwg (...)

3. nakazanie pozwanej zniszczenia — na wiasny koszt — wszelkich, bedacych jej wkasnoscig opakowan
zewnetrznych zawierajgcych znak towarowy BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwg (...), w ktére

produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazw3 (...) zostat lub ma zosta¢ przepakowany

4. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomos$ci - na wiasny koszt - informacji o tresci
wyroku, zawierajgcej dane stron oraz informacje o wydanym przez sgd wyroku uwzgledniajgcego
powoddztwo, w terminie 14 dni od daty jego uprawomocnienia sie, w publikatorze branzowym ,(...)", na
siodmej stronie redakcyjnej (wielkosci co najmniej ¥2 powierzchni strony), przy uzyciu typowej czcionki o
rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia, a w przypadku niewykonania przez pozwang
zasgdzonego obowigzku — upowaznienie powddki — do wykonania zastepczego na podstawie art. 1049

§ 1 k.p.c., na koszt pozwanej



5. zwrot kosztéw procesu. (2-173)

W toku procesu B. AG dokonata zmiany przedmiotowej powddztwa w zakresie pkt 1. w ten
sposob, ze wniosta o zakazanie spétce F. dokonywania przepakowywania do nowych opakowan
zewnetrznych zawierajacych znak towarowy BENALAPRIL, takze w pofgczeniu z nazwg (...), produktu

leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...). (k.627-628)

F. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. Zzgdata oddalenia powddztwa i zwrotu
kosztéw procesu, twierdzgc, ze uzywanie przez nig znaku towarowego BENALAPRIL nie narusza praw
wytgcznych B. AG. (204-537)

Sad ustalit:

Spotka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. AG z siedzibg w B. , nalezgca do grupy
kapitatowej (...) (bezsporne), jest uprawniona do stownego znaku towarowego BENALAPRIL
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 079433 z pierwszenstwem
od dnia 27 listopada 1992 r. dla towaréw w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (leki). (dowdd: wyciag z
rejestru UP RP k.53-54, wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.55)
Znak ten jest uzywany dla wytwarzanego przez uprawniong produktu leczniczego na nadcisnienie
tetnicze krwi, zapobiegajgcego niewydolnosci serca, wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowg
BENALAPRIL 5 5 mg. W dniu 20 stycznia 1992 r. uprawniona uzyskata pozwolenie na obrét tym lekiem
na terytorium Polski, gdzie — na recepte - jest on oferowany w opakowaniach zawierajgcych 30 i 100
tabletek. (dowdd: ChPL k.58-74, ulotka dla pacjenta k.75-83, wydruk z rejestru medycznego k.57,

wydruki ze stron internetowych k.84-87)

F. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w W. od 2004 r. prowadzi dziatal-nos¢ handlowg
na rynku farmaceutycznym. Jest importerem réwnoleglym produktéw leczniczych, czionkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiebiorstw Euro-Farmaceutycznych. (dowdd: odpis z KRS k.261-
267, wydruki ze stron internetowych k.269-272, 274-279)

Decyzjg nr 356/16 Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych wydang dnia 13 lipca 2016 r. spdtka F. uzyskala pozwolenie na import
réwnolegly z Litwy produktu leczniczego (...) i wprowadzanie go do obrotu w Polsce pod nazwg
BENALAPRIL 5. (dowdd: decyzja k.295-297, ulotka k.299-308, wzor opakowania k.309-311, dokumenty
dot. zmiany pozwolenia k.313-315, wykaz k.151-153, wydruki z rejestru medycznego k.159) Produkt ten
jest dopuszczony do obrotu na Litwie w opakowaniach zawierajgcych 50 tabletek. (dowdd: zeznania

swiadkéw U. S.ji A. T. k.591, dowody rzeczowe)

Pismem z 29 lipca 2016 r., doreczonym adresatowi w dniu 4 sierpnia 2016 r., spdtka F.
powiadomita B. AG o zamiarze wprowadzania do obrotu w Polsce, nie wczesniej niz od 29 sierpnia
2016 r., importowanego rownolegle z Litwy produktu leczniczego pod nazwg BENALAPRIL ((...)),
oznaczonego w kraju pochodzenia (...) zawierajgcego substancje czynng (...) o stezeniu 5 mg, w

nowych opakowaniach zewnetrznych zawierajgcych 30 tabletek, opatrzonych znakiem towarowym



BENALAPRIL. Przy pisSmie przedstawita uprawnionej projekty opakowania i ulotki dla pacjenta. (dowdd:

pismo k.89-93, projekty opakowania i ulotki k.94-98)

W pismie datowanym na 19 sierpnia 2016 r. uprawniona sprzeciwia sie przepakowaniu,
kwestionujgc istnienie takiej koniecznosci dla uzyskania rzeczywistego dostepu do polskiego rynku oraz
wskazujgc na nieumieszczenie na nowym opakowaniu informacji o wytwérey. (dowdd: pismo k.100-107)
Spétka F. zobowigzata sie doprowadzi¢ do uzupetnienia na opakowaniu brakujgcej informacji i
uzyskania zgody na zmiane opakowania w tym zakresie. Nie uwzglednita natomiast pozostatych
zastrzezen powodki. (dowdd: korespondencja k.109-114, 116-124, 126-143, 145-149)

Na polskim rynku produkt (...) wytwarzany przez innych producentéw jest wprowadzany do

obrotu pod nazwami (...) (leki generyczne). (dowdd: wydruki z rejestru medycznego k.155-158)

Przedstawione okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sporu nie byly sporne
pomiedzy stronami, ktére zasadniczo réznity sie natomiast w ocenie ich skutkéw prawnych. Przed
przystgpieniem do przedstawienia rozwazan Sad pragnie uczyni¢ pewne zastrzezenia, ktére pozwolg
lepiej zrozumie¢ jego decyzje dotyczgcg uzasadnienia wyroku i okreslenia ram w jakich nalezato je

zmiescic¢, by wyjasni¢ kwestie wazgce o sposobie rozstrzygniecia sporu.

W pierwszym rzedzie Sad nie czuje sie zobowigzany do zajecia stanowiska we wszystkich
teoretycznych omawianych przez strony kwestiach zwigzanych z problematykg naruszenia praw do
znakow towarowych w imporcie rownolegtym lekéw. Spor stron jest kolejng tego rodzaju sprawa, w
ktoérej importer réwnolegty, bronigc sie przed stawianymi mu zarzutami, sktada bardzo obszerne pisma z
bardzo podobng argumentacjg. Zawierajg one kompilacje poglagdéw doktryny i orzecznictwa, mniej lub
bardziej zwigzanych z konkretnymi okolicznosciami faktycznymi. Tymczasem przedstawianie
stanowiska strony procesu cywilnego w pismie przygotowawczym rézni sie od pracy naukowej. Nie jest
tu konieczne wyktadanie wszystkiego co sie¢ wie na dany temat. Na potrzeby sprawy sadowej
wystarczajgce jest zwiezte sformutowanie zarzutéw i przedstawienie argumentéw na ich poparcie. Sgd
pragnie w tym miejscu odwotaé sie do waznego stwierdzenia Sadu Najwyzszego zawartego w
uzasadnieniu wyroku z 18/02/2016 r. wydanego w sprawie sygn. akt Il CSK 282/15: Pisma procesowe
przedstawiane Sgdowi Najwyzszemu powinny by¢ sporzgdzone z odpowiednig staranno$cig i zwiezle
odnosic sie do istoty sprawy, a uzasadnienie podstaw kasacyjnych by¢ rzeczowe, jasne i emocjonalnie
neutralne. Liczne, podnoszone ponad potrzebe zarzuty oraz rozwlekte rozwazania i argumenty,
zajmujgce wiele stron, powtarzane i akcentowane w réznych miejscach uzasadnienia, z requfy odbieraja
skardze kasacyjnej sile przekonywania i ostabiajg jej procesowg skuteczno$¢ (por. postanowienie Sgdu
Najwyzszego z dnia 18 grudnia 2013 r., Ill CSK 311/13, OSNC rok 2014, nr 7-8, poz. 83).

Dtugos¢ pisma i obszerno$¢ teoretycznych rozwazan pozwanej nie mogg przykry¢ dostrzegal-
nych brakéw ich zwigzku ze stanem faktycznym tej konkretnej sprawy, widocznych luk, przemilczeh lub
nadinterpretacji. Prawdopodobnie wtasnie skupienie sie na prawnych rozwazaniach spowodowato, ze
pozwana pominetfa istotny argument mogacy przemawia¢ za dopuszczalnos$cig przepakowania produktu
w opakowania zawierajgce taka liczbe tabletek, w jakiej (...) wprowadzany jest do obrotu w Polsce,
odmiennej od zawartosci opakowania w kraju pochodzenia. Ujawnienie tej okolicznosci w zeznaniach
swiadkdow spowodowato zmiane powddztwa, B. AG nie kwestionowata juz bowiem samego

przepakowania lecz jego powigzanie ze zmiang nazwy handlowej produktu. Przekonywanie, ze



powoddka (a zatem i jej petnomocnicy procesowi) powinna byta o tym wiedzie¢, poniewaz jest to jej
wiasny produkt wprowadzany do obrotu na Litwie, jest dos¢ nieporadng préba odwrdcenia uwagi od

wlasnego zaniedbania procesowego.

W uzasadnieniu Sad skupi sie na tych kwestiach, ktére zadecydowaty o wydanym wyroku, nie
podejmujgc dyskusji o problemach naruszen praw do znakéw towarowych na poziomie stricte
teoretycznym. Dokonujgc oceny stusznosci zarzutéw B. AG odwota sie do bogatego orzecznictwa
sadéw unijnych, wyraznie jednak zaznaczajgc, ze nie dajg one petnej odpowiedzi na nasuwajgce sie
pytania i nie rozwigzujg wszystkich problemoéw pojawiajgcych sie w zwigzku z uzywaniem znaku
towarowego przez importera réwnolegtego. Wskazania Trybunatu Sprawiedliwosci sg oczywiscie
wigzace, co jednak nie oznacza, ze sad krajowy rozstrzygajacy spor nie powinien ich interpretowac i

uzupetniaé, odnoszac je do okolicznosci sprawy.

Wbrew przekonaniu pozwanej, dotychczasowe orzecznictwo sgadow polskich nie uzasadnia
przyjecia tezy o istnieniu utrwalonej praktyki rynkowej i wynikajgcego z niej generalnego uprawnienia
importerow réwnolegtych do uzywania znaku towarowego w zwigzku ze zmiang nazwy handlowej w
kraju pochodzenia na nazwe uzywang w Polsce przez podmiot odpowiedzialny. Przeciwnie, o oddalaniu
zarzutéw wiascicieli znakéw towarowych w poszczegdlnych sprawach, takze tych rozpoznawanych
przez Sad, decydowaly odmienne okolicznosci. Z pewnym dystansem nalezy takze podchodzi¢ do
pogladéw doktryny, ktére czestokro¢ motywowane sg stanowiskiem strony procesu reprezentowanej

przez autora.

Sad zwazyt:

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okredlonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac¢ na petnione przez znak funkcje._(tak wyrok Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-
482/09 Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z
23/03/2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wfasnosci przemystowej przyznaje
wiascicielowi prawo do wytgcznego i niezakibconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania
innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie:

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, kidre
obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towardéw, jezeli moze to przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc lub

by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczes$niejszego.



Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze Zzgda¢ od naruszyciela zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez
naprawienia wyrzadzonej szkody:

v na zasadach ogolnych albo
v poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Rozstrzygajgc o naruszeniu prawa sad moze - na wniosek uprawnionego - orzec o bedgcych
wlasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i
materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnosci moze orzec o ich
wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pieniezne;j
albo zniszczeniu. (art. 286 p.w.p.) Moze takze orzec o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo
catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w okreslonym zakresie przez sad.(art. 287

ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze praktyka handlowa okreslana jako import rownolegly w ramach
Unii Europejskiej jest zgodna z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym, poniewaz jednak w zwigzku z tym
dochodzi¢ moze do zmiany opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczen i tresci ingerujgcych
w znak towarowy, ktérym postuguje sie wytworca, dziatanie importera réwnolegtego podlega ocenie z
punktu widzenia naruszenia praw wytgcznych osoby trzeciej. Stanowi ono przedmiot licznych
opracowan doktryny prawa znakéw towarowych i orzecznictwa sgdéw unijnych, ktére na przestrzeni lat
wypracowaty reguty oceny spetnienia przez importera réwnolegtego warunkéw uzywania znaku
towarowego osoby trzeciej i granic w jakich uprawniony moze sie temu skutecznie sprzeciwiaé. (m.in.
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche,
z 11/07/1996 r. C-232/94 Rhéne-Poulenc Pharma, z 11/07/1996 r. w sprawach potgczonych 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 Il, z 22/12/2008 r. w sprawie
C-276/05 The Wellcome Foundation Ltd., z 28/07/2011 r. w sprawach potgczonych Orifarm C-400/09 i
Paranowa C-207/10)

Co do zasady, tam gdzie nie istniejg obawy, ze przepakowanie wptynie na cechy towaru lub
stworzy ryzyko wprowadzenia konsumentéw w btgd co do okreslenia jego pochodzenia, tam nie ma
podstaw do wstrzymywania importu réwnolegtego. (por. wyrok Trybunatu z 3/12/1981 r. w sprawie C-
1/81 Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH). Réwnoczesnie jednak, gdy importer réwnoleglty zamierza
przepakowac oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku towarowego warunkowane jest
kumulatywnym spetnieniem przezen wymogoéw okreslonych przez Trybunat w wyroku wydanym
11/07/1996 r. w sprawach potgczonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova:

1. przepakowanie produktu jest warunkiem wprowadzenia go ha rynek
2. nie ma ono wptywu na stan produktu

3. nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytwércy i importera



4, wyglad nowego opakowania nie moze szkodzi¢ reputacji wytworcy i produktu
5. wytworca zostat zawiadomiony o imporcie réwnoleglym przed wprowadzeniem produktu

leczniczego do sprzedazy i — na jego zadanie - otrzymat probke produktu. (dalej jako przestanki BMS)

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego réwnolegle produktu leczniczego nie bedzie
skuteczny, jesli importer wykaze, iz w ten sposéb uprawniony przyczynia sie do sztucznego podziatu
rynkdw pomiedzy panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie moze by¢ jednak
uznany za dziatanie zmierzajgce do sztucznego podziatu rynku, gdy - dla uzyskania efektywnego
dostepu do rynku - importer réwnolegly moze zastosowaé inne niz przepakowanie $rodki, np.

umieszczenie na opakowaniu dodatkowej etykiety. Przepakowanie musi by¢ w danych okolicznosciach

niezbedne i tylko obiektywna koniecznos¢ z punktu widzenia dostepu do rynku uczyni sprzeciw
uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciezar udowodnienia okolicznosci relewantnych
spoczywa na importerze rownolegtym, zgodnie z ogolng zasadg wynikajacg z art. 6 k.c. (tak tez Sad
Najwyzszy w wyroku z 27/06/2014 r. | CSK 534/13)

Takze wowczas, gdy przepakowanie produktu fgczy sie ze zmiang jego nazwy, uzycie w nowym
oznaczeniu znaku towarowego osoby trzeciej podlega ocenie sgdu z punktu widzenia przestanek BMS,
w tym istnienia obiektywnej koniecznosci zapewnienia efektywnego dostepu do rynku, np. przez
ustalenie, czy przepisy obowigzujgce w kraju importu zakazujg obrotu sprowadzanym produktem pod
nazwg 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 i z 12/10/1999 r. w sprawie
C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S)

Bezspornym w sprawie jest, ze B. AG uprawniona do znaku towarowego BENALAPRIL nie
wyraza zgody na jego uzycie przez pozwang w nazwie handlowej produktu importowanego réwnolegle z
Litwy, gdzie jest on oferowany i wprowadzany do obrotu pod nazwg (...). By ocenié¢ stuszno$¢ sprzeciwu
powoddki i stwierdzi€¢, czy w tym przypadku dochodzi do naruszenia przez spotke F. jej prawa
wylgcznego nalezy przeanalizowac ustalony stan faktyczny pod katem spetnienia przestanek BMS. Z

zaoferowanego przez strony materiatu dowodowego wynika, ze spetnione zostaty przestanki 2-5:

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

Zgodnie z pogladami Trybunatu, przepakowanie moze ale nie musi prowadzi¢ do naruszenia
oryginalnego stanu produktu. Nie bedzie miato nan Zadnego wptywu na przyktad wtedy, gdy uprawniony
wprowadzit do obrotu towar w podwdjnym opakowaniu, przepakowanie za$ odnosi sie wytgcznie do
opakowania zewnetrznego. W sytuacji, gdy podstawowa funkcja znaku towarowego (wskazanie
pochodzenia towaru) jest nalezycie chroniona, wykonywanie przez wtasciciela znaku jego uprawnien w
celu utrudnienia swobody przeptywu towaréw pomiedzy panstwami czionkowskimi, moze stanowic
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 Europejskiej. (tak wyrok w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche)

Takze w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb Trybunat stwierdzit m.in., ze pojecie naruszenia

oryginalnego stanu produktu dotyczy jego formy wewnatrz opakowania. Uprawniony do znaku



towarowego moze sprzeciwiC sie kazdemu przepakowaniu, jezeli wigze sie z tym ryzyko naruszenia
oryginalnego stanu produktu lub narazenia na czynniki oddziatujgce na ten stan. Ustalajgc, czy
faktycznie ma to miejsce, nalezy uwzgledni¢ charakter produktu oraz sposoéb przepakowania. W
odniesieniu do produktéw leczniczych, przepakowanie nie narusza oryginalnego stanu produktu, jezel
uprawniony wprowadzat go na rynek w podwodjnym opakowaniu, a przepakowanie dotyczyto jedynie
opakowania zewnetrznego, pozostawiajgc opakowanie wewnetrzne w nienaruszonym stanie lub jezeli
przepakowanie zostato dokonane pod nadzorem witadzy publicznej w celu zapewnienia, ze produkt
pozostat nienaruszony. Samo wyjecie blistréw, flaszek, fiolek, czy amputek z oryginalnego opakowania
zewnetrznego i umieszczenie ich w nowym opakowaniu zewnetrznym nie moze naruszac oryginalnego
stanu produktu. Jezeli przepakowanie jest dokonywane w warunkach, ktére nie mogg naruszaé
oryginalnego stanu produktu wewnatrz opakowania, podstawowa funkcja znaku towarowego dotyczaca
gwarantowania pochodzenia jest spetniona. Konsument lub uzytkownik korncowy nie jest wprowadzany
w bigd co do pochodzenia produktu i uzyskuje w istocie produkt wytwarzany pod wytgczng kontrolg

uprawnionego do znaku towarowego.

Bezsporne jest, ze opakowanie wewnetrzne - blistry z oznaczeniem ,(...)” - nie zostaty
naruszone. W okolicznosciach niniejszej sprawy nalezy uznaé, ze przepakowanie nie ma negatywnego

wptywu na oryginalny stan leku.

Ad. 3. Wyrazne wskazanie na nowym opakowaniu wytworcy i importera — wobec uwzglednienia

przez pozwang zastrzezen powoddki i dokonanej zmiany wygladu opakowania, jego prawidtowos¢ nie

ulega watpliwosci Sadu.

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

Kolejng przestankg dopuszczalnosci przepakowania importowanego réwnolegle produktu jest
brak powaznego naruszenia renomy znaku towarowego oraz samego uprawnionego. Zgodnie z
orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci, do takiego naruszenia moze dojs¢ w szczegdlnosci w
sytuacji stosowania przez importera rownolegtego opakowan uszkodzonych, niskiej jakosci lub
nieestetycznych. W wyroku wydanym 17/04/2013 r. w sprawie | ACa 636/12 Sad Apelacyjny w
Warszawie przyjat, ze w zakresie przestanek dotyczacych braku naruszenia oryginalnego stanu
produktu oraz braku szkody dla renomy znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego
wystarczajgce jest, Ze importer rownoleglty przedstawi dowody pozwalajgce na uzasadnione
przypuszczenie, ze zostaty one spetnione. Uprawdopodobnienie tych okolicznosci przez importera
skutkuje obowigzkiem uprawnionego do znaku towarowego wykazania, Zze te przestanki BMS w
okreslonych okolicznosciach faktycznych nie zostaty spetnione. (tak tez Sgd Najwyzszy w wyroku z
27/06/2014 r. | CSK 534/13)

W ocenie Sadu nie mozna uznaé, ze opakowanie produktu BENALAPRIL ((...)) zastosowane
przez spétke F. jest nieestetyczne, czy nieschludne, przeciwnie, nie odbiega ono jakoscig ani estetykg
od oryginalnego i opakowan innych, dostepnych na rynku produktéw leczniczych. Jest proste, nie
zawiera szczegolnych elementéw graficznych. Nie mozna takze zasadnie twierdzi¢, ze moze ono mie¢

jakikolwiek negatywny wplyw na renome znaku towarowego BENALAPRIL (obnizenie jego wartosci,



zdolnosci odrozniajacej), czy podwazaé zaufanie nabywcow do jakosci i skutecznosci dziatania produktu
leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. Brak zatem podstaw, by uznaé, ze nowe opakowanie
moze mie¢ negatywny wpltyw na zmiane sposobu postrzegania produktu lecznicznego (...) przez

pacjentéw i farmaceutéw.

Ad. 5. Zawiadomienie wytworcy o imporcie réwnolegtym — dokonane prawidtowo.

W tym miejscu Sad pragnie odnies¢ sie takze do zarzutéw pozwanej do tresci sprzeciwu B. AG
wobec notyfikacji o zamiarze dokonania importu rownolegtego leku (...). Faktem jest, ze pismo powddki
(poza wskazaniem braku oznaczenia wytwodrcy) ogdlnie tylko wyrazato brak jej zgody na
przepakowanie. Nic nie stato jednak na przeszkodzie, by odpowiadajgc na nie, zamiast zwyczajowych
teoretycznych rozwazan, spotka F. zwrdécita sie o skonkretyzowanie zastrzezeh. B. AG przedstawita je
w postepowaniu sgdowym, wyraznie stwierdzajac, ze nie zgadza sie na samo przepakowanie (z tego
zgdania ostatecznie zrezygnowata) i zmiane nazwy handlowej produktu — uzycie jej znaku towarowego
BENALAPRIL. By zrozumie¢ jej stanowisko wystarczyto wykazac¢ nieco wiecej aktywnosci, wykraczajgc

poza utrwalone schematy postepowania importerow réwnolegtych.

Poza wszystkim, brak jest podstaw do przyjecia, ze niepodniesienie jakiego$ twierdzenia lub
zgdania w sprzeciwie wobec notyfikacji o zamiarze dokonywania importu réwnolegtego, pozbawia

uprawnionego mozliwosci wystgpienia z zarzutem naruszenia znaku towarowego.

Ad. 1. Koniecznos$é przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek:

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu, sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec
przepakowania importowanego rownolegle leku (tu takze jego opatrzenie znakiem uzywanym przez
uprawnionego w kraju importu) jest niedopuszczalny jezeli przyczynia sie do sztucznego rozdzielenia
rynkow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie bedzie skuteczny, jezeli przepakowa-
nie jest obiektywnie konieczne (niezbedne) dla zapewnienia rzeczywistego dostepu importowanego
réwnolegle produktu leczniczego do rynku panstwa importu (por. powotane wyzej wyroki w sprawach

Bristol-Myers Squibb, Upjohn i Boehringer II).

Przestanka niezbednosci 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
spetnienia importer rownolegty nie musi dowodzi¢, ze uprawniony do znaku towarowego celowo dgzyt
do rozdzielenia rynkéw panstwa cztonkowskich (por. wyrok Trybunatu z 11/07/1996 r. w potgczonych
sprawach C-71/94, C-72-94 i C-73/94 Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH). Przy ocenie niezbednosci
przepakowania importowanego réwnolegle produktu uwzglednia sie zaréwno okolicznosci prawne (np.
przepisy obowigzujgce w panstwie importu dotyczgce opakowan), jak i faktyczne (np. ustalona praktyka
medyczna polegajgca na przepisywaniu produktu leczniczego w okreslonym opakowaniu lub pod
okreslong nazwa, opér konsumentéw panstwa importu wobec produktow leczniczych sprzedawanych w
okreslonych opakowaniach lub pod nieznang im nazwg). Przepakowanie importowanego réwnolegle
leku nie moze by¢ uznane za konieczne, jezeli dla zapewnienia mu efektywnego dostepu do rynku
panstwa importu wystarczy uzupetnienie oryginalnego opakowania produkiu o odpowiednig etykiete.

Nalezy przy tym uwzgledni¢, ze importowany rownolegle produkt leczniczy musi mie¢ dostep do



wszystkich segmentow rynku w panstwie importu. Z podziatem rynkdéw bedziemy mie¢ do czynienia
wowczas, gdy importer rownoleglty ma ograniczony jakosciowo lub ilosciowo dostep do catego rynku

panstwa importu.

Dla zachowania porzadku i jasnosci rozwazan nalezy rozdzieli¢ kwestie przepakowania, w
rozumieniu uzycia przez importera rownolegtego nowego kartonowego opakowania zewnetrznego o

zawartosci 30 lub 100 tabletek od uzycia w nazwie produktu znaku towarowego BENALAPRIL.

Sad jest przekonany, ze w przypadku importowanego z Litwy leku (...) zachodzi konieczno$¢
przepakowania, skoro opakowanie w kraju pochodzenia zawiera 50 tabletek, zas wydane B. AG
pozwolenie na wprowadzanie tego produktu do obrotu w Polsce odnosi sie do opakowan zawierajgcych
30 i 100 tabletek. Koniecznos¢ takg, ujawniong na podstawie zeznan swiadkéw dostrzega sama

powddka, dokonujgc zmiany roszczenia z pkt 1. pozwu.

Sad nie znajduje natomiast podstaw do stwierdzenia, ze spétka F. moze takze dokona¢ zmiany
nazwy handlowej produktu uzywajgc znaku towarowego BENALAPRIL. W tym zakresie bardzo
widoczna jest stabos¢ argumentacji pozwanej, ktéra ogranicza sie do zacytowania wyrokéw BMS, bez
préby przeprowadzenia ich obiektywnej analizy. Tymczasem to wiasnie odniesienie pierwszej przestanki
(koniecznosci uzycia znaku towarowego, jako warunku wprowadzenia produktu (...) na polski rynek) do
realiow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej sprawia, ze teza pozwanej nie daje sie obroni¢. Spétka
F. rozumie ten warunek, z oczywistg korzyscig dla siebie, jako uprawnienie do wprowadzania do obrotu
importowanego réwnolegle produktu bez jakichkolwiek staran i naktadéw. Tymczasem takie zatozenie w
zadnym razie nie wynika z wyrokow Trybunatu Sprawiedliwosci, co wigcej, jest sprzeczne z dobrym
obyczajem handlowym, regutami uczciwej konkurencji, w ktérych przedsiebiorcy powinni korzysta¢ z
wynikdw wiasnej pracy i naktadéw. Stale przeciez na rynku farmaceutycznym pojawiajg sie nowe
produkty, ktorych wytworcy i dystrybutorzy podejmujg dozwolone prawem dziatania, by dotrze¢ do
lekarzy, farmaceutow i pacjentéw, przekonaé ich o walorach swej oferty, osiggajac lub zwiekszajgc
dzieki temu korzysci gospodarcze. Sad nie znajduje podstaw do zwolnienia importeréw réwnolegtych z
obowigzkéw wigzacych sie z wprowadzeniem produktu na rynek, przyznania im prawa korzystania z
pozycji rynkowej produktu wypracowanej przez konkurenta rynkowego (wytworce leku, podmiot zan

odpowiedzialny).

Sprzecznosé z regutami uczciwej konkurencji jest wyraznie widoczna w tym postepowaniu,
mamy tu bowiem do czynienia z produktem od ponad 25 lat obecnym na polskim rynku, o wysokiej
pozycji (w tym jego rozpoznawalnosci) wypracowanej niewatpliwie wysitkiem B. AG. Tymczasem spotka
F. , ograniczajgc swoje dziatania do wyszukania za granicg takiego samego produktu w nizszej cenie i
dopetnienia formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na import réwnolegly oraz sprzedazy
hurtowej, zgda, by jej wyniki byty tozsame z wynikami sprzedazy leku (...). Postuguje sie przy tym
argumentacjg tylez ogdlng, co nieznajdujgcg poparcia w materiale dowodowym.

Skoro ((...)) jest lekiem wydawanym wylgcznie na recepte, przeznaczonym do

dlugoterminowego leczenia w chorobach przewlektych, celowe jest (efektywne) dotarcie z informacjg o

istnieniu tanszego leku pod inng nazwg do lekarzy specjalistow i farmaceutéw. Takg mozliwos¢ dajg
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importerowi réwnolegtemu obowigzujgce w Polsce przepisy. Nie mozna sie takze zgodzi¢ z tezg, ze
lekarze nie uzupetniajg i nie aktualizujg swej wiedzy, poprzestajagc na tym czego nauczyli sie na
studiach, za$ farmaceuci wydajg leki zapisane pacjentowi przez lekarza, postugujgc sie spisami i
bazami tylko w celu potwierdzenia dostepnosci leku o okreslonej nazwie. Pozwana zresztg tezy tej w
zaden sposob nie dowodzi. Nie znajduje ona potwierdzenia w zeznaniach swiadkow, ktérzy opisuja
znany im krag oséb, przedstawiajg wtasne doswiadczenia i obserwacje, na ktérych podstawie nie
mozna jednak formutowacé ogdlnej tezy o istnieniu okreslonej praktyki rynkowej. Nalezy takze zwrdcié
uwage na to, ze swiadkowie zatrudnieni przez pozwang sg zainteresowani opisem stanu rynku

farmaceutycznego w sposoéb korzystny dla spétki F. .

Tymczasem, jednym z podstawowych obowigzkow lekarza jest wykonywanie zawodu, zgodnie
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostepnymi mu metodami i $srodkami zapobiegania,
rozpoznawania i leczenia choréb (art. 4 ustawy z 5/12/1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Z
tym obowigzkiem bezposrednio skorelowane jest prawo pacjenta do uzyskania swiadczen zdrowotnych
odpowiadajgcych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ustawy z 6/11/2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Na lekarzu cigzy wiec ustawowa powinnos¢ zapoznawania sie
zaréwno z aktualnym Rejestrem Produktéw Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z (...) Polska. Nieuzasadnione sg obawy pozwanej dotyczace
nieznajomosci aktualnego stanu dopuszczonych do obrotu produktéw. Lekarze sg takze szczegdinie
uwrazliwieni na ceny lekéw, stgd — w interesie pacjenta — poszukujg takich, ktére nie tylko dadzag
najlepszy efekt terapeutyczny, ale takze bedg mogly byé nabyte w najnizszej cenie. Czesto zwracajg im

na to uwage takze sami pacjenci.

Pozwana ma mozliwos¢ prowadzenia wsrdd lekarzy i farmaceutéw dziatan informacyjnych,
zmierzajgcych do wypromowania i zwiekszenia rozpoznawalnosci wsréd lekarzy specjalistoéw produktu
pod nazwg (...). Wynika to z brzmienia art. 56 i art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 6/09/2001 r. Prawo
farmaceutyczne [PrFarm]. Musi jedynie przestrzega¢ wymogéw okreslonych w art. 54 ust. 1 PrFarm
oraz w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 21/11/2008 r. w sprawie reklamy produktow leczniczych. (Dz.
U. Nr 210, poz. 1327).

((...)) jest wydawany na recepte wiec dotarcie do lekarzy zapisujgcych lek wydaje sie
minimalnym przedsiewzieciem jakie powinna podjg¢ spdtka F. . Wydanie pozwolenia na import
réwnolegtly leku pod nazwg (...) sprawi, ze znajdzie sie on w urzedowych spisach (art. 28 ust. 1 PrFarm,
art. 4, ust. 1 pkt 5 ustawy z 18/03/2011 r. o Urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobbéw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych), leksykonach ksigzkowych lub internetowych (np. w bardzo
popularnym Pharmindexie), z ktorych lekarze korzystajg na biezgco. Fakt, ze obecnie (...) w nich nie
figuruje i nie jest znany lekarzom, z ktérego pozwana czyni koronny argument przemawiajgcy za zmiang
nazwy handlowej, nie oznacza, ze po wydaniu pozwolenia na import rownolegty i wprowadzaniu do
obrotu produktu leczniczego pod nazwg uzywang w kraju pochodzenia (i ewentualnie akcji informacyjne;j
w srodowisku wydawcow i lekarzy) nie zostanie w nich umieszczony i zapisywany pacjentom. Taka teza

wymaga dowodu, ktérego pozwana w tym postepowaniu nie zaoferowata.

Jesdli moze uzywac podwodjnej nazwy na opakowaniu produktu i w ulotce, pozwana moze takze
informacje o tozsamosci leku (...) i BANALAPRIL umie$ci¢ w materiatach informacyjnych i komunikatach

skierowanych do lekarzy i ewentualnie farmaceutéw. Skutek moze by¢ tozsamy, teza przeciwna
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wymaga dowodu, ktérego jednak w tym postepowaniu zabrakto. W przypadku lekéw sprzedawanych
wytgcznie na recepte decyzja pacjenta o wyborze produktu ma oczywiscie mniejsze znaczenie. Z tej
przyczyny Sad oddalit wniosek powoddki o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu badania opinii
publicznej, ktory byt nakierowany na ustalenie okolicznosci sprzedazy leku, wyboru przez pacjenta i

wpltywu na te decyzje farmaceuty, z pominieciem roli lekarza specjalisty.

Przyzwolenie dla zmiane nazwy nie moze wynika¢ z praktyki importeréw ani z decyzji Prezesa
Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych, w ich gestii
nie lezy bowiem decydowanie o uzywaniu znaku towarowego osoby trzeciej. Brak tez przepiséw
mogacych wprost uzasadnia¢ w tym zakresie ograniczenie wytgcznosci wynikajgcej dla wiasciciela z

udzielenia prawa ochronnego.

Nietrafny jest zarzut pozwanej, iz ,konieczno$¢ zmiany znakéw (a w konsekwencji koniecznosé
przepakowania) wynika z przyjetej na terytorium RP praktyki administracyjnej, polegajgcej na udzielaniu
pozwolen na import réwnolegty produktow leczniczych pod nazwg (znakiem towarowym), ktéra jest
uzywana na polskim rynku dla produktu referencyjnego”. Przepis art. 21a ust. 9 PrFarm zawiera
wyliczenie trzech rownowaznych rozwigzan (wskazuje na to uzyta alternatywa: ,lub” i ,albo”). Zgodnie z
nim, podmiot uprawniony do importu rownolegtego moze wprowadza¢ produkt importowany réwnolegle

do obrotu pod nazwa:

1) stosowang na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) stosowang w panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
ktérego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo

3) powszechnie stosowang lub naukowg opatrzong znakiem towarowym Ilub nazwg podmiotu

uprawnionego do importu réwnolegtego.

Ustawodawca daje zatem importerowi rdwnolegtemu swobode w wyborze jednego z wymienionych
rozwigzan, a organ administracyjny - Prezes Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych nie moze kwestionowac zgtoszenia, czy poddawaé go ocenie z
punktu widzenia praktyki rynkowej lub intereséw pacjentéw. Tezy przeciwnej pozwana nie udowodnita.
(por. takze wzdr wniosku o wydanie pozwolenia na import rownolegty stanowigcy zatgcznik nr. 1 do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 3/06/2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na

import rownolegty oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu Dz.U. z 2014 r. poz. 775)

W przekonaniu Sadu dazenie importera rownolegtego do maksymalizacji zyskéw nie

stanowi podstawy do uzycia — bez zgody uprawnionej - jej znaku towarowego.

Pozwana nie tylko nie podejmuje zadnych dziatan by poinformowac lekarzy i farmaceutow o
dostepnosci oryginalnego leku B. AG pod inng nazwg handlowg. Co wiecej, nawet nie stara sie wyjasnic
rzeczywistych przyczyn zaniechania. Nie przedstawia np. kalkulacji kosztow takich dziatan. Nie wylicza
w jakim stopniu naktady zwigzane z dziatalno$cig informacyjng mogg zwiekszy¢ koszt sprzedazy leku.

Nie przedstawia tez rachunku aktualnych zyskéw, by Sgd mogt sam ocenié, czy istotnie kazdy (nawet
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drobny) nakfad mégtby zanegowaé sens importu rownolegtego. Nie podaje ceny zakupu leku (...) na

Litwie i odsprzedazy w Polsce ani kosztow ponoszonych w zwigzku z importem rownolegtym.

Zeznania U. S. i A. T. nie pozwalajg na poczynienie w tej mierze przez Sad konkretnych ustalen.
Nie wiadomo na czym opiera sie przekonanie swiadkéw o wysokich kosztach dziatan informacyjno-
marketingowych, skoro spétka F. nie przedstawita zadnych danych. Swiadkowie nie podajg liczb, nie
odnoszg sie¢ do okreslonych dokumentéw. To, ze takie wyliczenie nie jest trudne wynika chocby z
zeznan A. T., ktéra podaje ceny innego importowanego réwnolegle przez spétke F. leku. Materiat
dowodowy zaoferowany Sadowi nie uzasadnia ustalenia, ze jakiekolwiek dziatania informacyjne i

reklamowe bytyby niedopuszczalne i bardzo drogie, czynigc import rownolegty nieoptacalnym.

Taka postawa przedsiebiorcy, ktéry z zatozenia chce korzysta¢ z wynikdw pracy konkurenta
rynkowego nie zastuguje w ocenie Sgdu na akceptacje i nie moze uprawnia¢ go do korzystania z praw
wytgcznych osoéb trzecich. Pierwsza przestanka BMS stanowi o koniecznosci zapewnienia produktowi
dostepu do rynku, co jednak nie oznacza, ze ma to nastgpi¢ bez zadnych naktadéw i wysitkéw ze strony

importera réwnolegtego. Nie tak rozumie¢ nalezy pojecie ,efektywnego” dostepu do rynku.

Za zmiang nazwy produktu leczniczego i uzyciem znaku towarowego wytworcy lub podmiotu
powigzanego z nim gospodarczo nie moze przemawia¢ sam fakt, ze takie przypadki miaty wczesniej
miejsce (zeznajg o tym swiadkowie U. S. i A. T.). Zmiana tego rodzaju moze wynika¢ z réznych
okolicznosci, w szczegolnosci z uzyskania przez importera rownolegtego zgody na uzywanie znaku
towarowego, nieskutecznego (np. spoznionego) zgtoszenia sprzeciwu przez uprawnionego do znaku,
zaistnienia realnych, obiektywnych, niezaleznych od importera réwnolegtego okolicznosci, w ktérych
zmiana nazwy jest warunkiem wprowadzenia produktu na polski rynek. Sam fakt, ze D. spdtka z
ograniczong odpowiedzialnoscig w t. wprowadza w Polsce do obrotu pod nazwg (...), produkt
importowany réwnolegle z totwy, nie jest wystarczajgcy do uznania, ze uzywanie znaku towarowego

BENALAPRIL przez pozwang bez zgody B. AG nie jest bezprawne.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze spotka F. nie prowadzi dziatalnosci charytatywnej, jest
przedsiebiorcg nastawionym, co naturalne, na zysk. Argument, ze na imporcie réwnolegtym korzystajg
pacjenci ma w tym przypadku znaczenie wytgcznie emocjonalne. Pozwana nie przedstawia bowiem
zadnych faktéw, by przekonaé Sad i uprawnionego do znaku towarowego, Zze wiasnie ze wzgledu na

dobro pacjentéw jej sprzeciw nalezy uznaé za naduzycie prawa do znaku towarowego.

W ocenie Sadu pozwana nie dowiodta w tym postepowaniu spetnienia 1. przestanki BMS,
uzasadniony jest zatem zarzut B. AG naruszenia jej prawa do znaku towarowego BENALAPRIL w
sposob zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i wynikajgce z tego faktu roszczenia. Sad w
zasadniczej mierze uwzglednit powddztwo, uznajgc, ze zgdane przez powodke sankcje sg adekwatne

do charakteru i zakresu naruszenia. Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.:

1. zakazat F. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie przepakowywania
produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) do nowych opakowan zewnetrznych
opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potagczeniu z nazwg (...);
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2. zakazat pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) w opakowaniach zewnetrznych, w ktére
produkt ten zostat przepakowany, opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potgczeniu

z nazwg (...).

Na podstawie art. 286 p.w.p., nakazat pozwanej zniszczenie — na wiasny koszt — wszelkich, bedgcych
jej wiasnoscig opakowan zewnetrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w
potgczeniu z nazwg (...), w ktére produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwg (...) zostat lub ma

zosta¢ przepakowany. (3.)

Sad dokonat przy tym pewnych zmian tresci zakazoéw z pkt 1. i 2. oraz nakazu z pkt 3., starajgc sie
sformutowaé je w sposéb bardziej poprawny. Wskazat przy tym, ze zakaz z pkt 1. odnosi sie do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, by usung¢ ewentualne watpliwosci mogace wynikaé z faktu

wydania wyroku w wydziale XXIl sgdzie wspdlnotowych znakéw towarowych i wzordw przemystowych.

Sad uznat, ze dla usuniecia skutkow naruszenia, do czego zmierzaty zgdania z pkt 4. pozwu
wiasciwe (proporcjonalne do charakteru i skali naruszenia) bedzie opublikowanie informacji o wydanym
orzeczeniu w sposoéb wnioskowany przez powodke, z tego wzgledu zobowigzat pozwang do podania do
publicznej wiadomosci - na wlasny koszt - informacji o tresci: ,Wyrokiem wydanym 24.07.2017 r. w
sprawie z powodztwa B. AG z siedzibg w B. Sad Okregowy w Warszawie zakazat F. spéice z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie przepakowywania produktu leczniczego
sprowadzanego z Litwy pod nazwg (...) do nowych opakowan zewnetrznych opatrzonych znakiem
towarowym BENALAPRIL, takze w pofgczeniu z nazwg (...) oraz oferowania i wprowadzania do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak przepakowanego i oznaczonego produktu. Sgd nakazat
pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich, bedacych jej wtasnoscig opakowah zewnetrznych
opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, takze w potgczeniu z nazwg (...), w ktére produkt
leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwg (...) zostat lub miat zosta¢ przepakowany.” — w terminie 14
dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, w publikatorze branzowym ,(...)", na siédmej stronie
redakcyjnej (wielkosci co najmniej Y2 powierzchni strony), przy uzyciu typowej czcionki o rozmiarze

odpowiednim do rozmiaru ogtoszenia.

Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako
roszczenie o charakterze majgtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwéch przestanek. Po pierwsze
niezbednym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zas$ po drugie
wykazanie celowosci zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie
przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, srodek ten petni zaréwno funkcje informacyjna,
wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast utozsamiany z formg represji wobec
przedsigbiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 25/05/2012 r. | CSK
498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. | CSK 499/12 Sad Najwyzszy
wskazat m.in.: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je orzeczenie

sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, petni funkcje kompensacyjng, a
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takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsigbiorcy,
ktérego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bez-posrednio
poinformowanie opinii publicznej (klientdw) o naruszeniu praw i interesébw pokrzywdzonego oraz o

zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

Sad oddalit natomiast zgdanie z pkt 4 in fine, uznajgc je za co najmniej przedwczesne. Na tym
etapie postepowania nie ma podstaw do uznania, ze pozwana nie wykona natozonego na nig
obowigzku, jesli tak sie stanie powddka bedzie mogta wystapi¢ z wnioskiem egzekucyjnym w trybie art.
1049 k.p.c.

Koszty procesu obcigzaja w catosci pozwang na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.,
poniewaz powddka w nieznacznej tylko czeéci ulegta swym zgdaniom. Do niezbednych kosztow
procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz
stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty

nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej
wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Optaty za czynnosci radcéw prawnych
przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015
r. w sprawie opfat za czynnos$ci radcéw prawnych. Zasadzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny
naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji

wynagrodzenie wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztéw Sgd uwzglednit: optate od pozwu oraz koszty zastepstwa procesowego w

sprawie w minimalnej wysokosci (3.100 zt, 1.680 i 17 zt — optata skarbowa od petnomocnictwa).
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Zarzadzenie:
1. odpisy wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ petnomocnikom stron,
2. k. z wptywem lub za miesigc.

22/08/2017 r.
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