Sygn. akt XXVI GCo 62/13

POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2013r.

Sad Okregowy w Warszawie XXVI Wydzial Gospodarczy
w skladzie:

Przewodniczqcy: SSO Dorota Brodziak

Po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Ltd. z siedziba w B. (Wielka Brytania)
oraz (...) sp. z 0.0. z siedziba w P.

z udzialem (...) S.A. z siedziba w L.

o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

1. zabezpieczy¢ roszczenie o nakazanie obowigzanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w
tym eksportowania, importowania, sktadowania, oferowania oraz reklamowania lekow wziewnych w inhalatorze o
charakterystycznej i stylizowanej zewnetrznej postaci, ktorego bryla ma ksztalt mocno splaszczonej kuli, skltadajacej
sie z dwoch czedci — wewnetrznej (bedacej pojemnikiem na lek) i zewnetrznej (stanowiacej pokrywe) z wglebieniem
na palec w pozycji zamknietej, a dodatkowo w pozycji otwartej — z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj.
w inhalatorze ludzaco podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczegblnosci leku
S., bedacego lekiem generycznym leku S., poprzez:

nakazanie obowigzanej na czas trwania procesu zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym
eksportowania, importowania, skladowania, oferowania oraz reklamowania lekéw wziewnych w inhalatorze o
charakterystycznej i stylizowanej zewnetrznej postaci, ktorego bryla ma ksztalt mocno splaszczonej kuli, skltadajacej
sie z dwoch czeéci — wewnetrznej (bedacej pojemnikiem na lek) i zewnetrznej (stanowiacej pokrywe) z wglebieniem
na palec w pozycji zamknietej, a dodatkowo w pozycji otwartej — z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj.
w inhalatorze ludzaco podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczegdlnosci leku
S., bedacego lekiem generycznym leku S..

2. zagrozi¢ obowigzanemu nakazaniem zaplaty na rzecz uprawnionych kwoty 5000 (pie¢ tysiecy) zl, na wypadek
naruszenia obowigzkow okreslonych w pkt 1 postanowienia, za kazdy dzien ich naruszenia,

3. zobowigza¢ uprawnionych do wytoczenia powddztwa w terminie 14 dni pod rygorem upadku zabezpieczenia.
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UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. uprawnione wniosly o zabezpieczenie przyszlego roszczenia o
nakazanie obowigzanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym eksportowania, importowania,
skladowania, oferowania oraz reklamowania lekdw wziewnych w inhalatorze o charakterystycznej i stylizowanej
zewnetrznej postaci, ktérego bryta ma ksztalt mocno splaszczonej kuli, sktadajacej sie z dwoch cze$ci — wewnetrznej



(bedacej pojemnikiem na lek) i zewnetrznej (stanowiacej pokrywe) z wglebieniem na palec w pozycji zamknietej, a
dodatkowo w pozycji otwartej — z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj. w inhalatorze tudzaco podobnym
do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczeg6lnoSci leku S., bedgcego lekiem generycznym
leku S., poprzez:

- nakazanie obowigzanej na czas trwania procesu zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym
eksportowania, importowania, skladowania, oferowania oraz reklamowania lekéw wziewnych w inhalatorze o
charakterystycznej i stylizowanej zewnetrznej postaci, ktérego bryla ma ksztalt mocno splaszczonej kuli, skladajacej
sie z dwoch czesci — wewnetrznej (bedacej pojemnikiem na lek) i zewnetrznej (stanowiacej pokrywe) z wglebieniem
na palec w pozycji zamknietej, a dodatkowo w pozycji otwartej — z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, j.
w inhalatorze tudzgco podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczegblnoSci leku
S., bedacego lekiem generycznym leku S..

Spolka (...) udzielila licencji wylacznej spolce (...), ktéra w odniesieniu do obszaru Polski jest wylacznie upowazniona
do produkcji oraz wprowadzenia do obrotu lekéw w inhalatorze Dysk (...). (...) S.A. opracowala lek generyczny leku
S., wprowadzony do obrotu pod nazwa S. i uzyskala pozwolenie na dopuszczenie go do obrotu. Lek S. jest oferowany
w tozsamym inhalatorze, co Dysk (...). Dotyczy to zaréwno mechanizmu wewnetrznego, ktéry to mechanizm
byl chroniony w Polsce patentem do 2010 r., jak rowniez obudowy inhalatora, ktéra jest niemal identyczna w
obu przypadkach. Uprawnieni w uzasadnieniu wniosku o zabezpieczenie podniesli, iz w niniejszym postepowaniu
dochodza ochrony jedynie zewnetrznej postaci inhalatora. Domagaja sie ochrony na gruncie prawa autorskiego, prawa
nieuczciwej konkurencji oraz prawa wlasnosci przemyslowe;j.

Zdaniem uprawnionego brak zabezpieczenia przyszlego roszczenia spowoduje poglebiania negatywnych skutkow
wywolanych wprowadzeniem na rynek leku w inhalatorze tozsamym z inhalatorem Dysk (...) i utrwala¢ bedzie stan
niezgodny z prawem, zaklocajac przejrzystosé rynku i szkodzac renomie inhalatoréw produkowanych przez strone
uprawniona.

Sad Okregowy ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Whiosek zastluguje na uwzglednienie.

Zgodnie z art. 730 k.p.c. i art. 730" § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zadaé kazda strona lub uczestnik

postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, za$ art. 730" § 2
kpc stanowi, ze interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub
powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny spos6b uniemozliwi lub powaznie utrudni
osiagniecie celu postepowania w sprawie.

Stosownie do przepisu art. 755 k.p.c. zabezpieczenie roszczen niepienieznych nastepuje w taki sposob, jaki stosownie
do okoliczno$ci sprawy Sad uzna za odpowiedni, w szczego6lnosci sad moze unormowa¢é prawa i obowigzki stron lub
uczestnikdw postepowania na czas trwania postepowania.

Sad moze udzieli¢ zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania (art. 730 § 2 k.p.c).

Warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest konieczno$é jednoczesnego spelienia okreSlonych w nim
przeslanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

Nalezy zauwazy¢, ze do udzielenia zabezpieczenia roszczenia nie jest konieczne udowodnienie roszczenia, wystarczy
jedynie jego uprawdopodobnienie.

Zdaniem Sadu Okregowego uprawniony w niniejszej sprawie uprawdopodobnil interes prawny dolaczonymi do akt
sprawy dokumentami.



Zgodnie z art. 79 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony,
ktorego autorskie prawa majatkowe zostaly naruszone, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla te prawa zaniechania
ich naruszania. Zgodnie z art. 67 ust. 5 w zw. z art. 17 w/w ustawy, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, tworcy
przystuguje wylaczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz
do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umowa licencyjna wylaczna wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci. Inhalator Dysk (...) zostal zaprojektowany przez dwbch pracownikow spoéiki (...). Stanowi on
utwor w rozumieniu art. 1 ust 1 w/w ustawy, a konkretnie przestrzenny utwor plastyczny (art. 1 ust. 2 pkt 2 pr. aut.).
G. (...), ktora stala sie wlascicielem powyzszego utworu w postaci inhalatora Dysk (...), jako pracodawca ich tworcow,
udzielita licencji wylacznej (...) sp. z 0.0. na zwielokrotnianie i wprowadzanie ich do obrotu. Obowigzana powiela bez
zezwolenia, chroniony prawem autorskim ksztalt inhalatoréw Dysk (...), ktéry stanowi niemal wierng ich kopie (k.1v).

Uprawnieni domagaja sie réwniez ochrony w trybie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktory dopuszcza zadanie przez przedsiebiorce, ktérego interes zostal zagrozony, zaniechania
niedozwolonych dzialan w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na dopuszczenie sie przez
obowiazanego czyndéw nieuczciwej konkurencji, o jakich bedzie mowa ponize;j.

Art. 13 ust. 1 w/w ustawy stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu,
polegajace na tym, ze za pomoca technicznych $rodkéw reprodukeji jest kopiowana zewnetrzna postaé produktu,
jezeli moze wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu. Przepis ten odnosi sie do tzw.
niewolniczego nasladownictwa polegajacego na przejeciu cudzych rozwigzan, w szczegdlnoéci cech zewnetrznych w
tak szerokim zakresie, ze u klientow powstaje lub moze powsta¢ mylne wrazenia, ze produkty kopiowane sa tak
naprawde produktami oryginalnymi, do ktérych w rzeczywistoSci jedynie je upodobniono.

Art. 10 w/w ustawy dotyczy czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na oznaczeniu towaréw lub ushug
albo jego braku, w sposéb mogacy wprowadza¢ klientow w blad co do ich pochodzenia (...) lub w opakowaniu
mogacym wywolywac takie same skutki. Zdaniem Sadu opakowanie inhalatora obowiazanej moze wprowadzac ryzyko
konfuzji w zakresie pochodzenia inhalatora, poniewaz ksztalt opakowan jest niemal identyczny. Prawo kopiowania
charakterystycznej formy gotowego produktu jest ograniczone jedynie do wypadkéw, gdy nadladownictwo takich
elementéw jak ksztalt czy kolor wyrobu jest niezbedne dla zapewnienia mu funkcjonalnosci lub uzyteczno$ci. W
niniejszej sprawie uprawnieni uprawdopodobnili ryzyko wystapienia konfuzji, z uwagi na podobienstwo opakowan,
zalaczonymi do wniosku raportami z badan rynkowych w tym zakresie (k.21). Oznaczenie przez obowigzana produktu
swoja nazwa nie wylgcza powyzszego ryzyka. Uprawnieni podkre§lili rowniez, Ze nie ma koniecznoéci stosowania
identycznych inhalatoréw, bowiem moga one zachowac¢ swa funkcjonalno$¢ i uzyteczno$é roéznigc sie znaczaco
ksztatltem (k. gv-10).

Art. 3 w/w ustawy, jak slusznie wskazuja uprawnieni ustawodawca zawarl tzw. klauzule dobrych obyczajow,
pozwalajaca na formulowanie nienazwanych czynéw nieuczciwej konkurencji, ktére zagrazaja interesom
przedsiebiorcow lub go naruszaja, ale nie zostaly one zdefiniowane jako nazwane czyny nieuczciwej konkurencji. Jest
on zatem stosowany pomocniczo, jesli czyn nieuczciwej konkurencji nie miesci sie w ramach ktérego$ z nazwanych
czynéw nieuczciwej konkurencji. Cho¢ nasladowanie gotowego produktu oraz stosowanie opakowan mogacych
wprowadzaé klientoéw w blad co do pochodzenia towaru niewatpliwie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza
interesy przedsiebiorcy, to w niniejszej sprawie stosowanie tego przepisu, wobec zastosowania art. 10 ust 2 i art. 13
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, staje sie zbedne.

Zgodnie z art. 301 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemystowej uprawniony do znaku towarowego
powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze zadac, z zastrzezeniem art. 165 ust. 1 pkt 3,
zaprzestania uzywania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
gdy uzywanie takie moze wprowadzaé odbiorcoéw w blad co do pochodzenia towaru. Przepis ten stuzy ochronie znakow
towarowych niekorzystajacych z formalnej rejestracji, lecz znanych na terytorium RP znaczacej czeéci odbiorcow.
Podobienstwo znakéw towarowych ocenia sie na plaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Do stwierdzenia



ryzyka konfuzji wystarczajace jest podobienstwo na jednej z powyzszych plaszczyzn. Na plaszczyZnie wizualnej oba
produkty sg niemal identyczne, a ryzyko konfuzji wysokie, na co wskazuja takze przeprowadzone badania (k.9).

Zdaniem Sadu Okregowego uprawnieni uprawdopodobnili wiarygodno$¢ roszezen, ktérych ochrony sie domagaja.
Uprawdopodobnili dzialanie obowigzanego polegajace na reprodukcji i wprowadzaniu do obrotu inhalatoréow
ksztaltem blizniaczo podobnych do Dysku (...).

Uprawnieni wykazali réwniez interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Dzialania obowiazanego moga
doprowadzi¢ do znacznego pogorszenia sytuacji uprawnionego, bowiem brak zabezpieczenia spowoduje przynajmniej
cze$ciowe wyparcie uprawnionego z rynku przez obowigzanego, zwlaszcza wobec faktu, ze lek S. produkowany przez
obowiazanego znalazl sie na li$cie lekéw refundowanych. Nie ulega watpliwos$ci, ze celem roszczen dochodzonych
przez uprawnionych jest uniemozliwienie dalszego naruszania intereséw gospodarczych i prawnych przedsiebiorcow,
ktérych dotknal czyn nieuczciwej konkurencji. Tym samym, brak zabezpieczenia utrudnilby osiagniecie celu
postepowania w sprawie, w tym sensie, ze obowiazany nadal méglby prowadzi¢ dzialalno$¢ wypelniajaca znamiona

czynéw nieuczciwej konkurencji (art. 730" § 2 k.p.c).

Wymaga podkreSlenia, iz zgodnie z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., Sad udzielajac zabezpieczenia roszczenia niepienieznego
moze unormowaé prawa i obowigzki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania postepowania. Natomiast

stosownie do § 2" art. 755 k.p.c. przepisu art. 731 nie stosuje sie, jezeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrdcenia
grozacej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutkow.

Zgodnie z art. 756 k.p.c., uwzgledniajac wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunkéw na czas trwania
postepowania albo przez uregulowanie sposobow kontaktow z dzieckiem, sad, na wniosek uprawnionego, moze w
postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozi¢ obowigzanemu nakazaniem zaplaty okre§lonej sumy pienieznej
na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiazkoéw okreslonych w tym postanowieniu.

Wobec tego, iz w niniejszej sprawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia zlozony zostal przed wszczeciem
postepowania, sad na podstawie art. 733 k.p.c. zobowigzany byl do wskazania terminu do wytoczenia powodztwa
sprecyzowanego zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie, pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Majac powyzsze na uwadze, Sad stwierdzil, iz wniosek o zabezpieczenie roszczenia podlegal uwzglednieniu.

Wobec powyzszego i na podstawie powolanych przepiséw oraz art. 735 k.p.c. i art. 738 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.
(...)

(...)

(...)

(...)



