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POSTANOWIENIE

Dnia 26 kwietnia 2017 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu nha posiedzeniu niejawnym w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie
sprawy z whiosku P.d.o.o. z siedzibg w Z.
z udziatem F. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

13 kwietnia 2017 r. P.d.o.0. z siedzibg w Z. wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen z
tytutu naruszenia przez F. spdtke z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. prawa z rejestraciji

miedzynarodowego stownego znaku towarowego DIUVER (IR 782187), tj. roszczen o:

a) zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celow,
sprowadzanych z N.i przepakowanych produktéw leczniczych pod znakiem towarowym DIUVER
(nazwa w panstwie eksportu: T. 5 mg T. albo T. 10 mg T.) umieszczonym, samodzielnie lub w
potgczeniu innymi elementami stownymi lub graficznymi, na opakowaniu zewnetrznym ww. produktu

leczniczego oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dotgczanej do kazdego opakowania;

b) wycofanie przez obowigzang z obrotu, stanowigcych jej wiasno$¢, produktow w

opakowaniach z natozonym znakiem DIUVER, jak opisano w pkt. 1a);

C) zniszczenie przez obowigzang, stanowigcych jej wtasnosé, opakowan zewnetrznych
produktéw z natozonym znakiem DIUVER, jak opisano w pkt. 1a) oraz ulotek informacyjnych dla

pacjenta dotgczanych do tychze opakowan;

poprzez:

d) zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — oferowania, wprowadzania do obrotu
oraz magazynowania dla tych celéw, sprowadzanych z N. i przepakowanych produktéw leczniczych

pod znakiem towarowym DIUVER (nazwa w panstwie eksportu: T 5 mg T. albo T. 10 mg T.)




umieszczonym, samodzielnie lub w potgczeniu innymi elementami stownymi lub graficznymi, na
opakowaniu zewnetrznym ww. produktu leczniczego oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta

dotgczanej do kazdego opakowania;

e) zajecie — na czas trwania procesu — produktéw opisanych w pkt. 1d), znajdujgcych sie
w szczegolnosci w miejscu prowadzenia przez obowigzang dziatalnosci gospodarczej pod adresem:
...Warszawa, w tym w hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez obowigzang pod tym adresem
oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te sg magazynowane, a ujawnionych w toku

postepowania o wykonanie zabezpieczenia.

Na podstawie art. 7567 k.p.c. wniosta takze o zagrozenie spotce F. nakazaniem zapfaty na rzecz
P.d.o.o. kwoty 10.000 zt za kazdy rozpoczety dzien naruszenia ktéregokolwiek z orzeczonych

zakazébw, o ktérych mowa w pkt. 1d).

Sad ustalit:

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa (...) P.d.o.0. z siedzibg w Z. prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktéw leczniczych w C. i w innych
panstwach Unii Europejskiej. (dowodd: wypis z rejestru spotek k.28-46) P.d.o.o. jest uprawniona do,
chronionego na terytorium Polski, stownego znaku towarowego DIUVER zarejestrowanego przez
WIPO pod nr IR 782187 dla towaréw w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: produktow farmaceutycznych i
weterynaryjnych. (dowdd: wydruk z bazy ROMARIN k.47-52, ogtoszenie w Wiadomosciach Urzedu
Patentowego k.53) W Polsce znak ten naktadany jest, za zgodg uprawnionej, na lek zawierajgcy
substancje czynng torasemid:, dystrybuowany przez T. spdtke z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu tego produktu jest obecnie T. spdtka z
ograniczong odpowiedzialno$ciag, poprzednio za$ P. S.A., przejeta przez spétke T. w trybie art. 492 §
1 pkt 1 k.s.h.

Produkt jest od 2005 r. wprowadzany do obrotu nazwg DIUVER w opakowaniach o wyglgdzie:

f: Diuver Diuver
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, wczesniej pod nazwg

generyczng TORASEMIDE (na podstawie pozwolenia z 2003 r.). Decyzja o uzyciu na polskim rynku
oznaczenia DIUVER byta zdeterminowana wytgcznie wzgledami marketingowymi. (dowdd: odpis z
KRS k.54-64, pozwolenie nr ... z 2003 r. k.65-66, decyzja o0 zmianie nazwy z 2005 r. k.67-68, decyzja
o przediuzeniu pozwolenia z 2014 r. k.69-71, pozwolenie nr ... z 2003 r. k.72-73, decyzja o zmianie
nazwy z 2005 r. k.74-75, decyzja o przedtuzeniu pozwolenia z 2014 r. k.76-78, wyciagi z rejestrow
k.79-80, fotografie opakowan k.81-84, 87-90, kopie ulotek k.85-86, 91-92, wydruk ze strony
internetowej k.93-96, dowody zakupu produktéow DIUVER 5 mg oraz 10 mg k.97-114)

Uprawniona uzywa narzedzi marketingowych wspierajgcych sprzedaz produktéw DIUVER,
takich jak: przekazywanie lekarzom materiatéw informacyjnych i prébek produktu, organizacja spotkan
na temat stosowania produktu, wizyty przedstawicieli medycznych u lekarzy, zamieszczenie

skierowanych do lekarzy i aptekarzy reklam w prasie i Internecie, promocja produktu podczas




konferencji lekarskich, organizacja warsztatow dla lekarzy. W okresie od maja 2015 r. do 31 grudnia
2016 r. wydatki na reklame produktéw DIUVER wyniosty co najmniej (...) zt. Reklama jest
prowadzona przez spotke T. uprawniong na gruncie przepiséw Prawa farmaceutycznego. Koszty
marketingu ponosi uprawniona i dystrybutor. (dowdd: o$wiadczenie wraz z umowg k.115-126, zdjecia

materiatdw marketingowych k.127-203)

F. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w
zakresie sprzedazy hurtowej wyrobéw farmaceutycznych i medycznych. Na podstawie zezwolenia nr
... prowadzi hurtownie farmaceutyczng w Warszawie, przy ul. .... (dowod: odpis KRS k.204-211,
wycigg z rejestru hurtowni farmaceutycznych k.212-216, wydruki stron internetowych k.217-219)

Na podstawie pozwolen na import rownolegty nr 293/16 i nr 327/16 spotka F. sprowadza do P.
z R. produkty T5mg T.i T 10 mg T., ktére przepakowuje, a nastepnie oferuje i wprowadza do obrotu

w P. z oznaczeniem DIUVER nieobecnym na oryginalnym opakowaniu produktu:
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5DI U\bIIER (Torasemid-ratiopharm® 5 mg) Dl UVER® (Torasemid-ratiopharm® 10 mg)
mg, tabletki 10 mg, tabletki

Torasemid,
um Torasemidum

DIUVER® oraz Torasemid-ratiopharm® 5 mg sq réznymi nazwami

handlowymi tego samego leku. DIUVER®* oraz Torasemid-ratiopharm® 10 mg 53 roznymi nazwami handlowymi

tego sameqo leku.

30 tabletek 30 tabletek

(dowdd: wyciagi z rejestru produktéw leczniczych k.220, 231, fotografie opakowan zewnetrznych
k.221, 224-229, 232-233, 236-241, kopie ulotek k.222-223, 234-235, kopie rachunkow k.230, 242)

Uprawniona nigdy nie udzielita obowigzanej zgody na uzywanie znaku towarowego DIUVER.

W panstwie eksportu — R. produkt nie jest oferowany pod znakiem DIUVER lecz pod
nazwami: T 5 mg T. na podstawie pozwolenia nr ...oraz T 10 mg T. na podstawie pozwolenia nr ....
Podmiotem odpowiedzialnym za oba produkty jest ratiopharm GmbH z siedzibg w U., a wytwércag M. z

siedzibg w B.
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Torasemid-ratiopharm’ 5 mg
Tabletten

Wirkstoff: Torasemid Wirkstoff: Torasemid
Diuretikum |

mg Tabletten

| Diuretikum

(dowdd: kopie ulotki k.243-244, 245-248, 262 fotografie opakowan k.249-252, dowdd zakupu k.253-

254, wydruk ze strony internetowej k.255-261)

Obowigzana notyfikowata zamiar przepakowania i wprowadzenia na polski rynek produktéw T.
— spoéice zajmujgcej sie w grupie TEVA udzielaniem odpowiedzi na zawiadomienia importerow
réwnolegtych i koordynacja tego procesu. (dowdd: zawiadomienia z 17/06/2016 r. i 6/07/2016 r. k.263-
268) Uznajac, ze spotka F. bez uzasadnienia uzywa jej znaku towarowego, pismem datowanym na
22/12/2016 r. uprawniona wezwata jg do zaniechania naruszen. Obowigzana nie uwzglednita

sprzeciwu, uznajgc ze nie zostat on zgtoszony w terminie. (dowdd: korespondencja stron k.269-304)




Torasemid jest substancjg czynng produktéw leczniczych o dziataniu moczopednym
(diuretycznym), ktérych wskazaniami do stosowania sg: nadciSnienie pierwotne oraz obrzeki
spowodowane zastoinowg niewydolnoscig serca, obrzek ptuc, obrzeki pochodzenia watrobowego,
obrzeki pochodzenia nerkowego. Torasemid nalezy do grupy diuretykdw petlowych, obejmujgce;j
réwniez furosemid. (dowdd: wydruk strony internetowej k.305-311) W P. produkty zawierajgce
torasemid sg wydawane na recepte. Rekomendowang miedzynarodowg nazwg niezastrzezong (rINN)
produktu jest torasemid w jezyku(...) torasemidum po tacinie. W S. uzywa sie niezastrzezonej nazwy
(USAN) torsemide. (dowdd: wydruki stron internetowych k.312-372)

Précz nazwy DIUVER uzywanej za zgodg uprawnionej od 2005 r., produkty zawierajgce

torasemid/torsemid sg oferowane w Polsce przez inne podmioty pod nazwami:

30

°°°°° - F Trifas® 1p Diured” _

—
Torasemidum
g

mm tabietey 4 5 2 rl;‘“
- - .8 - P

(dowdd: rynek leku torasemid w Polsce k.373, tabela k.374, wydruk strony internetowej k.384-
385,405-418, prezentacja k.386-404)
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Sad zwazyk

Zgtoszenie i rejestracja znaku towarowego dokonane na podstawie Porozumienia
madryckiego dotyczgcego miedzynarodowej rejestracji znakow z 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U. z 1993 r.,
nr 116, poz. 514 i 515) i protokotu do Porozumienia madryckiego przyjetego 27 czerwca 1989 r. (Dz.
U. z 2003 r., nr 13, poz.129) w jednym z panstw bedacych ich strong (panstwie pochodzenia) moze
zosta¢ rozszerzone na terytorium P.. W efekcie uznania ochrony miedzynarodowej na terytorium
Polski znak towarowy uzyskuje ochrone réwnorzedng z ochrong znaku krajowego, a jego wiasciciel
prawo wytgcznego uzywania znaku z pierwszenstwem okreslonym w dacie zgtoszenia w panstwie
pochodzenia, art. 152%° ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnoS$ci przemystowej stanowi bowiem,
ze do roszczen z tytulu naruszenia prawa z rejestracji miedzynarodowego znaku towarowego
korzystajgcego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje sie odpowiednio przepisy
art. 296-298. Ich wyktadni dokonuje sie zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich

odnoszgcych sie do znakow towarowych.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. przyznaje wiascicielowi prawo zakazania osobom
niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w
odniesieniu do identycznych towaréw. Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne
na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, kitérej ustawa na to zezwala, moze zgdac od osoby,
ktéra naruszyta to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

v na zasadach ogdlnych 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. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby
usuniecia skutkdw naruszenia, dajgc sadowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedgcych
wlasnoscig naruszajgcego $rodkach i materiatach, kitére zostaty uzyte do oznaczenia towaréw lub
ustug. Takze w prawie krajowym sankcje zakazowe mogg by¢ stosowane w sytuacji naruszenia lub
realnej grozby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Przepisy te stanowig

podstawe prawng zgdan z ktérymi w przysziosci zamierza wystgpi¢ na droge sgdowg P.d.o.o.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdlnych.
Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej
rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego
toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia
uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadiego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob

uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby
uprawnionemu zapewnic¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.
Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt
1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki
sposob, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytaczajgc sposobow przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Przez udzielenie prawa ochronnego witadciciel znaku towarowego uzyskuje wylgcznos¢ jego
uzywania w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153
p.w.p.), polegajgcego w szczegdlnosci 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 Swiadczeniu ustug pod tym
znakiem;

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

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

Prawo to nie rozcigga sie na dziatania dotyczgce towardéw opatrzonych znakiem, a polegajace
w szczegolnosci na ich dalszej dystrybucii, 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 réowniez naruszenia import i inne dziatania wymienione w ust. 1, dotyczace towaréw
opatrzonych tym znakiem, jezeli zostaty one uprzednio wprowadzone do obrotu Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodg. (ust. 2) Przepiséw tych nie stosuje
sie jednak, jezeli przemawiajg za tym uzasadnione wzgledy, ktére pozwalajg uprawnionemu
sprzeciwi¢ sie dalszej dystrybucji towaréw, w szczegdlnosci jezeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni

sie lub pogorszy stan towaréw. (art. 155 ust. 3 p.w.p.)




Nie ulega watpliwosci Sadu, ze praktyka handlowa okreslana jako import réwnolegty 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 wytwérca, dziatanie importera
réwnolegtego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wytgcznych osoby trzeciej. Stanowi
ono przedmiot licznych opracowan doktryny prawa znakéw towarowych i orzecznictwa sgdoéw
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 sprzeciwia¢é. (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 potagczonych 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 1l, 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 btad 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 réwnolegly zamierza
przepakowac oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku towarowego warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem przezen wymogow 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 na rynek,

2. nie ma ono wptywu na stan produktu,

3. nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcy i importera,

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

5. wytworca zostat zawiadomiony o imporcie réwnolegtym 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 sposdb uprawniony przyczynia sie do sztucznego podziatu
rynkdw pomiedzy panstwami czionkowskimi 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 zastosowac¢ inne niz przepakowanie srodki, np.
umieszczenie na opakowaniu dodatkowej etykiety. Przepakowanie musi by¢é w danych

okolicznosciach niezbedne i tylko obiektywna konieczno$¢ z punktu widzenia dostepu do rynku uczyni

sprzeciw uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciezar udowodnienia okolicznosci
relewantnych spoczywa na importerze réwnolegtym, zgodnie z ogéing zasada wynikajgcg z art. 6 k.c.
(tak tez Sad Najwyzszy w wyroku z 27/06/2014 r. | CSK 534/13)

Takze woéwczas, gdy przepakowanie produktu tgczy sie ze zmiang jego nazwy, uzycie w
nowym oznaczeniu znaku towarowego osoby trzeciej podlega ocenie sadu 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)

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu, sprzeciw uprawnionego do znaku wobec przepakowania
importowanego rownolegle leku (tu takze jego opatrzenie znakiem uzywanym przez uprawnionego w
kraju importu) jest niedopuszczalny jezeli przyczynia sie do sztucznego rozdzielenia rynkéw panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie bedzie skuteczny, jezeli przepakowanie 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 réwnolegty 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 uwzglednia sie
zarowno okolicznosci prawne (np. przepisy obowigzujgce w panstwie importu dotyczace opakowan),
jak i faktyczne (np. ustalona praktyka medyczna polegajaca na przepisywaniu produktu leczniczego w
okreslonym opakowaniu lub pod okreslong nazwa, opdér konsumentéw panstwa importu wobec
produktéw leczniczych sprzedawanych w okreslonych opakowaniach lub pod nieznang im nazwa).
Przepakowanie importowanego réwnolegle leku nie moze by¢ uznane za konieczne, jezeli dla
zapewnienia mu efektywnego dostepu do rynku panstwa importu wystarczy uzupetnienie oryginalnego
opakowania produktu o odpowiednig etykiete. Nalezy przy tym uwzglednié, ze importowany
réwnolegle produkt leczniczy musi mie¢ dostep do wszystkich segmentoéw rynku w panstwie importu.
Z podziatem rynkéw bedziemy mie¢ do czynienia wéwczas, gdy importer rownolegty ma ograniczony

jakosciowo lub ilosciowo dostep do catego rynku panstwa importu.

Nalezy podkresli¢, Zze uznanie przepakowania za niezbedne jest wytgczone, jezeli wynika ono
wytgcznie z checi uzyskania przez importujgcego korzysci gospodarczej (tak wyrok ETS z 26/04/2007
r. w sprawie C-348/04, wyrok Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z 24.01.2014 r. | ACa 922/13). Nie
powinno ono tez stuzyé¢ jedynie uzyskaniu przez importera lepszego efektu marketingowego. Réwniez
i w tym zakresie na podstawie zasady art. 6 k.c. ciezar udowodnienia okolicznosci prawnie

relewantnych spoczywa na importerze réownolegtym.

Zgodnie z pogladami Trybunatu, przepakowanie moze ale nie musi prowadzi¢ do naruszenia
oryginalnego stanu produktu. Nie bedzie miato nan Zzadnego 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 cztonkowskimi, moze
stanowi¢ ukryte ograniczenie w rozumieniu art. 36 zdanie drugie TWE, jezeli stwierdzone zostanie, ze
- ze wzgledu na przyjety system sprzedazy - przyczyni sie do sztucznego rozdzielenia rynkéw panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej. (tak wyrok w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche)




Bezsporne jest, ze obowigzana zapowiada dokonanie wylgcznie koniecznej zmiany
opakowania zewnetrznego. Opakowanie wewnetrzne (blistry) nie zostaty naruszone. W
okolicznosciach sprawy nalezy uznaé, ze przepakowanie produktu nie ma negatywnego wptywu na

oryginalny stan leku. Na nowym opakowaniu wyraznie wskazano wytwaérce i importera leku.

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 réwnolegty przedstawi dowody pozwalajgce na uzasadnione
przypuszczenie, ze zostaty one spetnione. Uprawdopodobnienie tych okolicznosci przez importera
skutkuje obowigzkiem uprawnionego do znaku towarowego wykazania, ze te przestanki BMS w
okreslonych okolicznosciach faktycznych nie zostaty spetnione. (tak tez Sad Najwyzszy w wyroku z
27/06/2014 r. | CSK 534/13)

Spory sgdowe w sprawach o naruszenie znaku towarowego wynikte z jego uzycia w imporcie
rownolegtym produktéw leczniczych nalezg do bardziej skomplikowanych w dziedzinie ochrony
wlasnosci przemystowej. Wynika to z - wyrazniejszego niz zazwyczaj ma to miejsce - konfliktu
interesOw wiasciciela znaku i konsumentéw, ktérzy chcieliby otrzymac¢ ten sam lek za mozliwie
najnizszg cene. Badanie istoty sporu i racji kazdej ze stron, uprawnionego do znaku, importera réwno-
legtego i potencjalnych nabywcéw lekdw wymaga zazwyczaj nie tylko przedstawienia argumentaciji ale
takze przeprowadzenia postepowania dowodowego umozliwiajgcego sgdowi ocene spetnienia przez
importera przestanek BMS. Dodatkowa komplikacja wigze sie z, wynikajgcym ze wskazan Trybunatu

Sprawiedliwosci UE, rozktadem ciezaru dowodu.

Z praktyki Sgdu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, ze udzielenie zabezpieczenia
powinno by¢ poprzedzone wszechstronnym wyjasnieniem sprawy i umozliwieniem domniemanemu
naruszycielowi przedstawienia jego racji, chyba ze z okolicznosci powotanych we wniosku i
zaoferowanego przez uprawnionego materialu dowodowego wynika w sposob niewatpliwy, ze

przyszte roszczenia nie sg prawdopodobne.

Sad nie jest przekonany o slusznosci przysztych zadan, co stoi na przeszkodzie
udzieleniu uprawnionej jej wnioskowanego zabezpieczenia: Z zaoferowanego materiatu
dowodowego wynika prawo P.d.o.0. wylgcznego uzywania dla produktéw leczniczych znaku
towarowego DIUVER. Znakiem tym obowigzana opatruje opakowania importowanych réwnolegle z R.
produktéw T. Uprawniona nie przeczy, ze nowe opakowanie nie ma wptywu na stan produktu, zawiera
wyrazne wskazanie wytworcy i importera, a jego wyglad nie szkodzi reputacji wytwoércy i produktu.
Przekonuje, ze przepakowanie produktu nie jest warunkiem wprowadzenia go na rynek pod zmieniong
nazwag. Twierdzi takze, iz wytwérca zawiadomiony o imporcie rownolegtym przed wprowadzeniem

produktu leczniczego do sprzedazy skutecznie sprzeciwit sie zmianie oznaczenia.




Zwazywszy rozklad ciezaru dowodu oraz efekt ekonomiczny i spoteczny zastosowanych
wzgledem importera rownolegtego srodkéw tymczasowych, udzielenie zabezpieczenia winno by¢ po-
przedzone wystuchaniem obu stron. Rozstrzygnigcie — takze na poziomie zastosowania $rodkow
tymczasowych — wymaga szczegotowego przedstawienia sytuacji rynkowej, by ocenic, czy istotnie dla
uzyskania dostepu do rynku konieczna jest zmiana nazwy i opakowania produktu. W tym przypadku
mamy do czynienia z produktami oryginalnymi, a ewentualna szkoda wyrzgdzona uprawnionej lub
korzy$ci bezpodstawnie uzyskane przez obowigzang mogg by¢ z ftatwoscig rozliczone i
zrekompensowane po prawomocnym rozstrzygnieciu sporu. Dodatkowo, diugotrwate (na czas trwania
postepowania) zajecie lekow (z kwestionowanym oznaczeniem) o ograniczonym terminie przydatnosci
do spozycia moze doprowadzi¢é do powstania szkody po stronie importera rownolegtego,
niemogacego dysponowaé¢ zaimportowanym produktem, ktéry w opakowaniu wewnetrznym nie

narusza praw do znaku towarowego.

O oddaleniu wniosku zadecydowato uchybienie przez uprawniong obowigzkowi niezwtoczne-
go zgtoszenia sprzeciwu wobec zamiaru importu réwnolegtego produktéw T, ich przepakowania, a
nastepnie oferowania i wprowadzania do obrotu w Polsce z oznaczeniem DIUVER. Na tym etapie
postepowania Sgd uznaje za niepozbawiony racji zarzut zgtoszony przez petnomocnika spétki F..
Notyfikacje zamiaru importu réwnolegtego lekéw z R. do P. mialy miejsce w czerwcu-lipcu 2016 r.
Importer rownoleglty wyznaczyt uprawnionej do znaku towarowego zwyczajowo przyjety
pietnastodniowy termin na zgtoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec zamierzonego przepakowania.
Bezspornym jest, ze uprawniona w tym czasie nie podjeta zadnych dziatan zmierzajgcych do
zakwestionowania sposobu przepakowania, a w szczegodlnosci zmiany nazwy. Zazgdata zaprzestania
uzywania znaku DIUVER dopiero po uptywie kilku miesiecy, gdy spotka F. uzyskata wszelkie
zezwolenia, przygotowata ulotki dla pacjenta, wyprodukowata opakowania wedtug notyfikowanego
wzoru oraz rozwineta sprzedaz. By rozstrzygnaé o zasadnosci sprzeciwu uprawnionej konieczne jest
wszechstronne wyjasnienie okolicznosci sprawy, z uwzglednieniem twierdzen i dowoddéw jakie na

poparcie swoich racji zaoferuje obowigzana.

Wewnetrzne zasady obowigzujgce w grupie kapitatowej P. nie mogg ttumaczy¢ takiej zwtoki.
Instytucja notyfikacji zamiaru importu réwnolegtego stuzy interesom uprawnionego do znaku

towarowego, niemniej jednak powinien on zgtosi¢ ewentualny sprzeciw w rozsgdnym terminie (wyrok

Trybunatu z 23/04/2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i inni). Za taki nie moze by¢ w
zadnym razie uznane kilka miesiecy. Z tych przyczyn Sad orzekt o oddaleniu wniosku. (a contrario
art. 730" k.p.c.)




