Sygn. akt XXII GWo 32/16
POSTANOWIENIE
Dnia 15 marca 2016 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczqcy SSO Jadwiga Smotucha
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku S. P. (...) z siedziba w Z. (Szwajcaria)
przeciwko (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w W.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:
I. udzieli¢ S. P. (...) z siedzibg w Z. zabezpieczenia roszczenia o:

1. zakazanie obowigzanemu - (...) spblce z ograniczona odpowiedzialno$ciag w W. uzywania wspolnotowego znaku
towarowego (...) C. (...) zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej z pierwszenstwem od 17 lipca 2007 r. dla
towarow w Kklasie 5 wg klasyfikacji nicejskiej (m.in. produkty farmaceutyczne), to jest o zakazanie wprowadzania
do obrotu, oferowania i reklamowania produktéw farmaceutycznych oznaczonych tym znakiem, ktére to towary nie
zostaly uprzednio wprowadzone o obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong
lub za jej zgoda

POPrzez:

a. zakazanie (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. — na czas trwania procesu — oferowania i
wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), ktore
to produkty nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawniong lub za jej zgoda;

b. zajecie - na czas trwania procesu - znajdujacych sie w siedzibie (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W.
oraz we wszelkich innych miejscach, ktére zostaly ustalone przez komornika sagdowego w toku egzekucji, stanowigcych
wlasno$¢ obowiazanej produktéow leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), ktore to
produkty nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawniona lub za jej zgoda;

II. w pozostalej czeéci wniosek oddalié;

III. wyznaczy¢ S. P. (...) z siedzibg w Z. dwutygodniowy termin do wystapienia wzgledem (...) spdlki z ograniczong
odpowiedzialno$cig w W. z pozwem obejmujacym roszczenie z punktu I.1.

IV. nada¢ klauzule wykonalno$ci punktowi I niniejszego postanowienia.

SSO Jadwiga Smotucha
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UZASADNIENIE

3 marca 2015 r. spotka akcyjna prawa szwajcarskiego S. P. (...) z siedziba w Z. wniosla o:

1.  zabezpieczenie roszczenia uprawnionego o zakazanie obowigzanemu - (...) spélce z ograniczong
odpowiedzialnoécia w W. uzywania wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego na terenie Unii
Europejskiej z pierwszenstwem od 17 lipca 2007 r. dla towaréow w Kklasie 5 wg klasyfikacji nicejskiej (m.in.
produkty farmaceutyczne), to jest o zakazanie wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania produktow
farmaceutycznych oznaczonych tym znakiem, ktbére to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone o obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda poprzez:

a. zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw leczniczych
w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), ktore to produkty nie zostaly uprzednio wprowadzone
do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniona lub za jej zgoda,

b. zajecie — na czas trwania procesu — znajdujacych sie w siedzibie obowiazanej oraz we wszelkich innych miejscach,
ktoére zostaly ustalone przez komornika sadowego w toku egzekucji, produktdéw leczniczych w opakowaniach
opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), ktdre to produkty nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniona lub za jej zgoda.

2. zasadzenie od obowigzanej na rzecz uprawnionej kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego
wedlug norm przepisanych. (k. 2- 56)

Sad ustalil, ze:

S. P. (...) z siedziba w Z. jako spolka akcyjna prawa szwajcarskiego, uprawniona jest do wspdlnotowego znaku
towarowego (...) nr (...), zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A., z pierwszenstwem
od 17 lipca 2007 r., dla towaréw w klasie 5 (m.in. produkty farmaceutyczne) klasyfikacji nicejskiej. (dowod: odpis z
rejestru wraz z thumaczeniem k. 10-14, §wiadectwo ochronne wraz z thumaczeniem k. 16-24)

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie m.in. produkcji
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lekow i pozostalych wyrobow farmaceutycznych. (dowdd: odpis z
KRS k. 45-54) Pismami z 14 wrzeénia 2015 r. oraz 28 paZdziernika 2015 r. obowigzana wskazala, iz w ramach importu
rownoleglego ma zamiar wprowadzenia na terenie Polski produktu leczniczego B. diHCI 24 mg importowanego z
Holandii, dla ktérego podmiotem odpowiedzialnym jest T. Nederland BV z siedziba w S. (Holandia), oznaczajac
produkt z. (...) i wprowadzajac produkt do obrotu pod nazwa (...) (B. diHCI 24 mg T.). W wyniku aktywno$ci
obowiazanej uprawniona S. P. (...) z siedziba w Z. wystosowala pismo, w ktéorym wyrazila stanowczy sprzeciw
przeciwko dzialaniom spéiki (...). Uprawniona podniosta m.in. ze dzialania obowiazanego nie stanowig importu
rownoleglego oraz prowadza do konfuzji po stronie konsumentéw, co do pochodzenia importowanego produktu
leczniczego. (dowod: korespondencja k. 25-43)

Pomimo sprzeciwu uprawnionej, obowigzana wprowadzila do obrotu Produkt T. pod nazwa (...) (B. diHCI 24 mg
(...)). (dowdd rzeczowy: opakowanie produktu, dowod zakupu k. 44)

Obowiazana nie jest powigzana ani kapitalowo ani osobowo z uprawniona. Nigdy nie uzyskala zgody na uzywanie
znaku towarowego uprawnione;j.

Sad zwazyl:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldconej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celéw traktatowych Unii Europejskiej. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny



mie¢ mozliwoé¢ przyciggania do siebie klientow dzieki wysokiej jako$ci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione
od istnienia oznaczen odrézniajacych, pozwalajacych na ich identyfikacje (tak wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwos$ci z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell iz
12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club) Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne
zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego po to, by umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych interesow,
zadbanie, by znak mogl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje: podstawowa - gwarantowania konsumentom wskazania
pochodzenia towaru lub uslugi, ale takze jakoSciowa, komunikacyjna, reklamowsa i inwestycyjna. Wykonywanie
tego prawa powinno by¢ zastrzezone do przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez znak towarowy funkcje. (tak wyrok Trybunatlu
Sprawiedliwo$ci UE 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'Oréaliin., z 23/03/2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France
i Google )

Art. 9 ust. 1a rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspblnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona) przyznaje uprawnionemu prawo wylacznego i niezakldconego uzywania wspoélnotowego znaku
towarowego i zakazania osobom nie majacym jego zgody uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia
dla identycznych towaréw lub ustug. Odpowiednio dla znaku krajowego stanowi przepis art. 296 ust. 2 pkt 1
ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowej), przy czym przez udzielenie prawa ochronnego wtasciciel
znaku towarowego uzyskuje wylaczno$¢ jego uzywania w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.), polegajacego w szczegblnosci 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 skladowaniu w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub §wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaré6w do obrotu lub zwiazanych ze
Swiadczeniem ustug;

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

Prawo to nie rozcigga sie na dzialania dotyczace towaréw opatrzonych znakiem, a polegajgce w szczegblnoSci na
ich dalszej dystrybucji, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda. (art. 155 ust. 1 p.w.p., odpowiednia regulacja dla znaku wspdlnotowego
w art. 13 ust.1 rozporzadzenia) Nie stanowig réwniez naruszenia import i inne dzialania wymienione w ust. 1,
dotyczace towaréw opatrzonych tym znakiem, jezeli zostaly 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 pozwalaja uprawnionemu sprzeciwié sie dalszej dystrybucji towaréw, w szczegolnosci
jezeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni sie lub pogorszy stan towaréw. (art. 155 ust. 3 p.w.p. i art. 13 ust. 2
rozporzadzenia)

Od dawna utrwalony jest poglad Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej o uprawnieniu wilasciciela znaku do
decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okre§lonym czasie i miejscu. (np.
wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette , z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison
Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff ), z 14/07/2011 r. w
sprawie C-46/10 Viking Gas , z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty ) a wyczerpanie praw przyznanych przez
znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlasciciel udzielit — w sposéb wyrazny lub dorozumiany — zgody na
wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towaréw, w stosunku do ktorych powolano sie na
wyczerpanie.

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zosta¢ wyrazona w sposob pozytywny (consent must be expressed
positively), a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej zgody musza jednoznacznie $§wiadczy¢ o tym, ze



uprawniony zrzekl sie jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa wylacznego. Zgody takiej nie mozna stwierdzié
tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowal wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na rynek poza EOG, ze
sprzeciwia sie sprzedazy tych towaré6w wewnatrz EOG,

b. towary nie sg oznaczone ostrzezeniem, informujacym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

c. uprawniony przeniost wlasnos§é towaréw, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez zadnego zastrzezenia
umownego, oraz ze, wedlug prawa wlasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wlasnosci obejmuje, przy braku
takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub, w konicu, prawo dalszej sprzedazy towaréw wewnatrz EOG.

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowego, w wyroku wydanym w polaczonych sprawach C-414/99, C-415/99
i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores,
Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunat stwierdzil, ze dla wyczerpania praw wylacznych nie ma znaczenia
fakt, ze importer towar6w opatrzonych znakiem towarowym nie jest Swiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego
sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towar6w na rynek wewnatrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nalozyli na
osoby nabywajgce od nich towary ograniczenn umownych, chociaz zostali o takiej koniecznoS$ci poinformowani przez
uprawnionego. (por. takze T. Sieniow Rozklad ciezaru dowodu w sprawach importu réwnoleglego LEX 53006, J.
Sozanski Wlasnoéc intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Nie ulega watpliwoéci, ze praktyka handlowa okre§lana mianem importu réwnolegltego w ramach Unii Europejskiej
jest zgodna z obowigzujacym porzadkiem prawnym. Poniewaz jednak w tym przypadku dochodzi¢ moze do zmiany
opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczen i tresci ingerujacych w znak towarowy, ktérym postuguje
sie wytworca, dzialanie importera rownoleglego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wylacznych
osoby trzeciej. Problematyka ta jest szeroko komentowana w doktrynie i orzecznictwie sadéw wspdlnotowych, ktore
wypracowaly reguly oceny spelnienia przez importera rownoleglego warunkéw do uzywania znaku towarowego i
granic w jakich uprawniony moze sie jego dzialaniu skutecznie sprzeciwiaé. (m.in. wyroki Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwosci z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 11/07/1996 r. C-232/94 Rhone-Poulenc
Pharma, z 11/07/1996 r. w sprawach polgczonych C-71/94, C-72/94, 73/94 Eurim-Pharm,z12/10/1999 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
II, z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Foundation Ltd., z 28/07/2011 r. w sprawach polaczonych
Orifarm C-400/09 i Paranowa C-207/10)

Co do zasady, tam, gdzie nie ma obawy, ze przepakowanie wplynie na cechy towaru ani, ze wprowadzi ryzyko
wprowadzenia konsumentéw w blad co do okreslenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do wstrzymania importu
rownoleglego. (por. wyrok ETS z 3/12/1981 r. w sprawie C-1/81 Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH ). Réwnoczeénie
jednak, gdy importer rownolegly zamierza przepakowac oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku
towarowego warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem przezen wymogéw okre$lonych przez ETS w wyroku
wydanym 11/07/1996 r. w sprawach polaczonych 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 wplywu 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 zostal zawiadomiony o imporcie rownoleglym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedazy
i— na jego zadanie - otrzymal probke produktu.

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego réwnolegle produktu leczniczego nie bedzie skuteczny, jesli
importer wykaze, iz w ten spos6b uprawniony przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami
czlonkowskimi. Sprzeciw co do przepakowania nie moze by¢ jednak uznany za dzialanie zmierzajace do sztucznego
podziatlu rynku, gdy, dla uzyskania dostepu do rynku, importer réwnolegly moze zastosowaé inne niz przepakowanie
srodki, np. umieszczenie dodatkowej etykiety, czy informacji na opakowaniu. Przepakowanie musi by¢ w danych
okoliczno$ciach konieczne i tylko obiektywna konieczno$é z punktu widzenia dostepu do rynku uczyni sprzeciw
uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciezar udowodnienia okolicznos$ci relewantnych spoczywa na
importerze réwnoleglym, zgodnie z ogblng zasada wynikajaca z art. 6 k.c. (tak tez Sad Najwyzszy w wyroku z
27/06/2014 1.1 CSK 534/13)

Takze w sytuacji, gdy przepakowanie produktu laczy 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
koniecznoS$ci zapewnienia efektywnego dostepu do rynku, np. przez ustalenie, czy przepisy obowigzujace w kraju
importu zakazujg obrotu sprowadzanym produktem pod nazwa z kraju pochodzenia lub jej uzywaniu sprzeciwia sie
utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyrok Trybunatu z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97, Pharmacia & Upjohn
SA vs. Paranova A/S)

W pierwszej kolejnoéci nie mozna sie zgodzi¢ z argumentacja obowigzanej, podniesiong w pismach przedsadowych,
z ktorej wynika, iz uprawnienie do uzywania znaku towarowego (...) wywodzi z pozwolenia na import réwnolegly.
Sad pragnie podkresdli¢, ze urzad, ktéry wydaje decyzje w tym zakresie nie ma uprawnien do rozstrzygania kwestii
ewentualnego naruszania praw wylacznych osoéb trzecich.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze obowigzana uzywa znaku towarowego (...) do oznaczenia produktu niepochodzacego od
S. P. (...) ani od zadnego podmiotu powigzanego z uprawniona lub wchodzacego w sklad Grupy (...). Jak wynika z
zaprezentowanego materialu dowodowego, uprawniona S. P. (...) nigdy nie wyrazila zgody na wprowadzenie po raz
pierwszy przez obowigzang towaréw z tym znakiem do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ani na uzywanie jej znaku dla produktéw farmaceutycznych, co do ktérych nie nastgpilo wyczerpanie praw do znakoéw
towarowych

Sad ma réwniez na uwadze fakt, iz importer rownolegly nie jest podmiotem dzialajacym charytatywnie, wylgcznie
dla dobra oséb chorych, skoro wiec uzyskuje realng korzy$é z nabywania produktéw leczniczych w innym kraju i
ich sprzedazy na polskim rynku, to procz wydatkéw zwigzanych z zakupem, transportem, przepakowaniem leku i
uzyskaniem wymaganych pozwolen, powinien takze ponosié koszty efektywnego informowania lekarzy i farmaceutow
o dostepnosci leku, jego skladzie i wlasciwoéciach. Postuzenie sie w tym przypadku znakiem towarowym S. P. (...),
uzywanym dla innego produktu, cho¢ o takiej samej substancji czynnej, po to by oszczedzi¢ sobie wydatkow, nie moze
by¢ uznane chociazby za spelniajace pierwszy z warunkow (...).

Nalezy przy tym podkresli¢, ze uznanie przepakowania za niezbedne jest wylaczone, jezeli wynika ono wylacznie z
checi uzyskania przez importujacego korzySci gospodarczej (tak wyrok ETS z 26/04/2007 r. w sprawie C-348/04,
wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 24.01.2014 r. I ACa 922/13). Nie powinno ono tez stuzy¢ jedynie uzyskaniu
przez spolke (...) lepszego efektu marketingowego.

Ustalenie, ze obowigzana nie spelila wymogoéw uzasadniajacych przepakowanie i uzycie znaku towarowego S. P.
(...) na nowym opakowaniu importowanego rownolegle produktu leczniczego, uzasadnia stwierdzenie naruszenia
wylacznosci i zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow



tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegolnoscei:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem,;

c. przywoz lub wywoéz towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez,
zgodnie z przepisami prawa krajowego, Srodki ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1)
Odnosi sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyS$ci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

« na zasadach og6lnych albo

« poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usuniecia skutkow naruszenia,
dajac sadowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedacych wlasno$cig naruszajacego Srodkach i materiatach,
ktoére zostaly uzyte do oznaczenia towaréw lub ustug. Takze w prawie krajowym sankcje zakazowe moga byc
stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej grozby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285
p-w.p.) Przepisy te stanowig podstawe prawng zadania z ktérym w przysztoéci zamierza wystapic¢ na droge sadowa
S.P. (...).

Art. 101 rozporzadzenia zobowiazuje sady do stosowania jego przepisow w sprawach wspolnotowych znakow
towarowych. (ust.1) W kwestiach nieuregulowanych, sad stosuje przepisy prawa krajowego, w tym procesowe
obowigzujace w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma siedzibe, odnoszace sie do tego samego rodzaju powodztw
w przypadku znaku krajowego. (ust. 3) Uznajac, ze pozwany naruszyt lub grozi naruszeniem wspolnotowego znaku
towarowego sad wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowigcych naruszenie
lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu stosuje $rodki przewidziane w
prawie krajowym. (art. 102 ust.1) Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o
zastosowanie Srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolnotowego znaku towarowego,
ktore stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy udziela sie na zasadach ogblnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej 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 zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic
nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé¢ ponad potrzebe. Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze



nastapi¢ 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 wylaczajac sposobow
przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnoéci sad moze unormowac prawa i obowigzki
stron lub uczestnikdw postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Z zalaczonych do wniosku dokumentéw wynika wylacznoéc S. P. (...) uzywania wspolnotowego stownego znaku
towarowego (...) dla produktéw farmaceutycznych. Dla identycznych towaréw obowigzana uzywa identycznego
oznaczenia, jej dzialanie spelnia zatem przeslanki naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1a rozporzadzenia i art.
296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. S. P. (...) stuza zatem roszczenia okreSlone w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia oraz art. 296
ust. 11 art. 286 p.w.p. Ma ona takze interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystapily niekorzystne
dla uprawnionej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej praw wylacznych.
Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znakoéw towarowych moze godzi¢ we wlasciwe pelnienie przez nie
funkcji gwarancyjnej i reklamowej, narazajgc uprawniong na szkode majgtkowa.

Zastosowane przez sad sposoby zabezpieczenia odpowiadaja treséci przyszlych roszczen. Zapewnia wnioskodawcy
nalezyta ochrone prawna, a obowigzanej nie obcigzy ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzi¢ dzialalnosé

gospodarcza nie naruszajac praw i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Ingerencja sadu w tre$¢ sposoboéw zabezpieczenia przyszlego zadania, przez sformulowanie nakazéw w sposob
odmienny od wniosku, jednak bez wykraczania poza granice wyznaczong w art. 321 k.p.c., uzasadnialo orzeczenie o
jego czesciowym oddaleniu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., sad wyznaczytl uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Poniewaz postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sad z urzedu nadal mu
klauzule wykonalno$ci na podstawie art. 743 § 1 k.p.c.

SSO Jadwiga Smolucha
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