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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2022 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczacy)
SSN Beata Janiszewska (sprawozdawca)
SSN Marcin Krajewski

w sprawie z powodztwa B. z siedzibg w B.

przeciwko F. sp. zo.o. wW.

o ochrone prawa do znaku towarowego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 6 maja 2022 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 25 pazdziernika 2019 r., sygn. akt VIl AGa [...],

uchyla zaskarzony wyrok w calosci i przekazuje sprawe
Sadowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania,
pozostawiajgc temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach

postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Powddka B. z siedzibg w B. wystgpita przeciwko pozwanej F. sp. z 0.0. w W.
o ochrone znaku towarowego B. przez: zakazanie przepakowywania produktu
leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwg B. do nowych opakowan
zewnetrznych zawierajgcych znak towarowy B., zakazanie pozwanej oferowania i
wprowadzania do obrotu tak oznaczonego produktu leczniczego oraz nakazanie
pozwanej zniszczenia, na wiasny koszt, wszelkich bedacych jej wtasnoscig
opakowan zewnetrznych zawierajgcych znak towarowy B., a takze zobowigzanie
pozwanej do podania do publicznej wiadomosci informacji o tresci wyroku — na

koszt pozwane.

Sad Okregowy w W. uwzglednit powddztwo w zasadniczej czesci. Sad ten
ustalit, ze powddka jest uprawniona do stownego znaku towarowego B.
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...) z
pierwszenstwem od 27 listopada 1992 r. dla towarow w klasie 5. klasyfikacji
nicejskiej (leki), uzywanego dla wytwarzanego przez uprawniong produktu
leczniczego na nadcisnienie tetnicze krwi, wprowadzanego do obrotu
pod nazwg handlowg B. 5 mg. W 1992 r. uprawniona uzyskata pozwolenie na obrét
tym lekiem na terytorium Polski; jest on oferowany w opakowaniach zawierajgcych
po 30 lub 100 tabletek. Pozwana spotka jest importerem rownolegtym produktéw
leczniczych. Decyzjg Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych z 13 lipca 2016 r. pozwana uzyskata
pozwolenie na import réwnolegty z Litwy produktu leczniczego B. i wprowadzanie
go do obrotu w Polsce pod nazwg B. 5. Produkt ten jest dopuszczony do obrotu na
Litwie w opakowaniach zawierajgcych 50 tabletek. W sierpniu 2016 r. pozwana
powiadomita B. o zamiarze wprowadzania do obrotu w Polsce importowanego
réwnolegle produktu leczniczego pod nazwg B. (B.) w nowych opakowaniach
zewnetrznych zawierajgcych 30 tabletek, opatrzonych znakiem towarowym B..
W odpowiedzi uprawniona sprzeciwita sie przepakowaniu, kwestionujgc m.in.
istnienie takiej koniecznosci dla uzyskania rzeczywistego dostepu do polskiego

rynku. F. sp. z 0.0. nie uwzglednita powyzszego zastrzezenia powddki.

Oceniajgc zasadno$¢ roszczen powodki, Sgd Okregowy wskazat, ze
w zwigzku z importem rownoleglym moze dochodzi¢ do zmiany opakowania

produktu, w tym umieszczania na nim oznaczen ingerujgcych w znak towarowy,



ktorym postuguje sie wytworca. Takie dziatanie importera réwnolegtego podlega
jednak ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wytgcznych osoby trzeciej.
W orzecznictwie zostaty wypracowane kryteria, ktore, spetnione kumulatywnie,
wykluczajg przyjecie, ze doszio do bezprawnego naruszenia znaku towarowego
(zob. wyrok ETS z 11 lipca 1996 r. w sprawach potgczonych C-427/93, 429/93
i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova). Przepakowanie produktu z uzyciem
cudzego znaku towarowego jest dopuszczalne, jesli spetnia przestanki wskazane
w ww. wyroku (tzw. przestanki BMS), tzn. gdy (1) stanowi warunek wprowadzenia
tego produktu na rynek (przestanka obiektywnej koniecznosci), (2) nie ma wptywu
na stan produktu, (3) nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcy
i importera, (4) wyglad nowego opakowania nie szkodzi reputacji wytworcy
i produktu, (5) wytworca zostat zawiadomiony o imporcie rownolegtym przed
wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedazy i, w razie zgtoszenia takiego

zgdania, otrzymat prébke produktu.

Spetnienie przestanek 2-5 nie budzito watpliwosci Sgdu Okregowego,
natomiast w odniesieniu do pierwszej przestanki Sgd wskazat, ze obiektywna
konieczno$¢ przepakowania importowanego rownolegle leku, w tym takze
opatrzenia go znakiem uzywanym przez uprawnionego w kraju docelowym (kraju
importu), wystepuje wowczas, gdy jest ono niezbedne do zapewnienia
rzeczywistego dostepu importowanego produktu leczniczego do rynku panstwa
importu. Sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec takiego
przepakowania bytby wiec nieskuteczny, gdyby przyczyniat sie do sztucznego

rozdzielenia rynkow panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

W ocenie Sgdu pierwszej instancji konieczne jest odroznienie kwestii
przepakowania w rozumieniu uzycia przez importera rownolegtego nowego
kartonowego opakowania zewnetrznego — od uzycia przez importera w nazwie
produktu spornego znaku towarowego powodki. Koniecznos¢ zmiany opakowania
byta niewatpliwa, gdyz wynikata z tresci decyzji o pozwoleniu na import rownolegty;
w kraju pochodzenia opakowania leku zawieraty bowiem 50 tabletek, a w kraju
docelowym miaty zawiera¢ 30 lub 100 tabletek. Nie istniaty natomiast, zdaniem
Sadu Okregowego, podstawy do postuzenia sie przez pozwang znakiem

towarowym powodki wykorzystywanym przez nig dla oznaczania tozsamego leku



na polskim rynku. Przestanka koniecznosci uzycia znaku towarowego w celu
efektywnego dostepu do rynku nie powinna by¢ bowiem rozumiana jako
uprawniajgca do wprowadzania importowanego rownolegle produktu do obrotu bez
jakichkolwiek staran i naktadow, z wykorzystaniem pozycji rynkowej produktu

wypracowanej przez konkurenta w osobie wytworcy leku.

Zdaniem Sgdu Okregowego przyzwolenie na zmiane nazwy produktu, w tym
na uzywanie znaku towarowego powddki, nie moze takze wynika¢ z praktyki innych
importeréw ani z decyzji Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktow Biobdjczych. W ich gestii nie lezy bowiem
decydowanie o uzywaniu znaku towarowego osoby trzeciej. Wprawdzie art. 21a
ust. 9 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1977 z p6zn. zm., dalej: pr.farm.), regulujgcy nazwy produktéw leczniczych
importowanych réwnolegle, stwarza importerowi mozliwos¢ uzywania nazwy
stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak unormowanie to daje
importerom mozliwos¢ stosowania takze innych nazw, niechronionych znakiem
towarowym, w tym powszechnie stosowanych lub naukowych. Nie istniata zatem
obiektywna koniecznos¢ korzystania z cudzego znaku towarowego, a naruszenie
przez pozwang prawa powodki do znaku towarowego B. nalezato uznaé za

bezprawne.

Na skutek apelacji pozwanej Sad Apelacyjny w (...) zmienit zaskarzony
wyrok i oddalit powodztwo w czesci uwzglednionej wczesniej przez Sad pierwszej
instancji. Uzupetnit przy tym ustalenia faktyczne Sgdu Okregowego, stwierdzajac,
ze B. stosuje dla tego samego, produkowanego przez siebie leku, dwa odmienne
znaki towarowe w dwoch panstwach czionkowskich  Unii  Europejskiej.
Sprowadzany przez pozwang z Litwy lek B. jest lekiem oryginalnym produkowanym
przez powddke, tozsamym z lekiem, ktéry B. od ponad dwoch dekad wprowadza do
obrotu w Polsce pod nazwg B.. Inny importer rownolegty, przy braku sprzeciwu ze
strony powddki, wprowadza juz do obrotu na terytorium Polski sporny lek pod
nazwg B., a wiec pod tg samg nazwag, ktérg pozwana takze chce stosowaé w
ramach importu rownolegtego. Powddka juz w momencie notyfikacji w sierpniu

2016 r. wiedziata o zamiarze zmiany nazwy (znaku towarowego) importowanego



réwnolegle leku, jednak wyrazony przez nig wowczas sprzeciw dotyczyt tylko faktu

przepakowania leku, a nie uzycia znaku towarowego B.

Ustalenia faktyczne uzupetniono réwniez o stwierdzenie, ze w Polsce istnieje
utrwalona i akceptowana przez podmioty uprawnione do znakéw towarowych
praktyka uzywania dla produktow leczniczych pochodzgcych z importu
réwnolegtego nazw handlowych, ktore stosowane sg dla tych samych produktéw
w Polsce przez producentéw. Uczestnicy rynku produktéw medycznych odrdzniajg
wystepujgce na tym rynku produkty przy pomocy ich nazw handlowych.
Za nieuprawnione uznano wiec przyjete przez Sgd Okregowy zatozenie, Zze lekarze
bedg poszukiwali lekbw o innej nazwie, ale tanszych, celem zastgpienia leku
na nadcisnienie wykazujgcego odpowiednie dziatanie terapeutyczne, to znaczy
masowo podejmg ryzyko zmiany ustalonego i stosowanego leku na produkt
leczniczy opatrzony nazwg nieznang na polskim rynku. W zwigzku z powyzszym
Sad Apelacyjny przyjat, ze uzycie stosowanej na Litwie nazwy leku spowodowatoby
faktyczne ograniczenie pozwanej (importowanemu przez nig produktowi) dostepu
do polskiego rynku lekéw. O zmianie wyroku Sadu Okregowego i oddaleniu

powddztwa zdecydowaty trzy argumenty.

Po pierwsze, Sad Apelacyjny uznat, ze art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm.
przyznaje importerowi rownolegtemu uprawnienie do uzywania dla importowanego
produktu leczniczego nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z przepisu tego wynika bowiem ,ustawowa zgoda na uzycie okreslonej nazwy”
(s. 52 uzasadnienia wyroku SA), a dziatanie w granicach tego ustawowego

uprawnienia nie moze by¢ uznane za bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 p.w.p.

Po drugie, w ocenie Sgdu Apelacyjnego Sad pierwszej instancji btednie
uznat sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego za skuteczny w zakresie
dotyczgcym zamiany znaku towarowego, podczas gdy sprzeciw ten, podniesiony
w odpowiedzi na notyfikacje, dotyczyt kwestii przepakowania leku do nowego
opakowania zewnetrznego. Pdézniejsze dochodzenie przez powddke roszczen
ochronnych z powotaniem sie na zarzut dotyczgcy zamiany znaku towarowego

nalezato wiec uznac za prawnie nieskuteczne.



Po trzecie, nawet w razie odmiennej oceny zasadnosci drugiego
z przedstawionych wyzej argumentéw trzeba bytoby, zdaniem Sgdu Apelacyjnego,
uznac, ze skorzystanie ze znaku towarowego powodki byto niezbedne w celu
uzyskania przez pozwang efektywnego dostepu do rynku, a dziatania B., w tym
stosowanie dwoch réznych znakow towarowych dla tego samego produktu, miaty

na celu dokonanie podziatu rynku.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze prawo ochronne na znak towarowy nie moze
stuzy¢ gwarantowaniu utrzymania roznic cenowych miedzy poszczegolnymi
panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej; przeciwnie, w Swietle art. 36 zd. 2
TFUE takie korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy winno by¢
traktowane jako stanowigce ukryte ograniczenie w handlu pomiedzy panstwami
cztonkowskimi. Skoro inny importer rownolegly z powodzeniem importowat produkt
powodki z Litwy i sprzedawat go w Polsce pod nazwg B., to zakazanie pozwanej
uzywania wspomnianej nazwy dla importowanego, oryginalnego leku stanowi
oczywiste pozbawienie efektywnego dostepu do rynku lekéw, gdyz bez
uzasadnionego powodu stawia pozwang w gorszej sytuacji w stosunku do innego

importera réwnolegtego.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego powszechne przyzwolenie w przypadku
importu rownolegtego na zamiane znaku towarowego na znak stosowany przez
producenta w Polsce, swiadczy o swiadomosci, ze nazwa leku, zwilaszcza
stosowana konsekwentnie od wielu lat, kreuje rynek. Brak mozliwosci korzystania
z takiej nazwy powoduje zatem brak efektywnego dostepu do danego rynku,
istniejgcego juz w panstwie importu w dacie wprowadzania do obrotu
importowanego produktu leczniczego. Tymczasem importer nie powinien byc¢
,zmuszany” do tworzenia nowego rynku lub do wypracowania dostepu do rynku

przez dziatania marketingowo-promocyjne.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego powoddka wniosta skarge kasacyjng,
zarzucajgc naruszenie, w roznych konfiguracjach, art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.,
art. 155 ust. 3 p.w.p., art. 34 TFUE, art. 36 TFUE, art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm.
Stanowisko skarzgcej sprowadzato sie do zakwestionowania pogladéw o tym,

ze art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. wytgcza bezprawnos¢ naruszenia znaku



towarowego, ze okoliczno$¢ niezgtoszenia w sprzeciwie zarzutu naruszenia znaku
towarowego w odpowiedzi na notyfikacje ze strony pozwanej uniemozliwia
podniesienie go w przysztosci i uzyskanie ochrony oraz, ze stosowanie
wspomnianego znaku przez F. sp. z 0.0. bylo obiektywnie konieczne w celu

zapewnienia jej dostepu do rynku.

Powddka wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi drugiej instancji. W odpowiedzi

na skarge kasacyjng pozwana wniosta o jej oddalenie.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istotg sporu byta kwestia legalnosci umieszczenia przez pozwang znaku
towarowego B. na nowym opakowaniu leku sprowadzanego do Polski
w ramach importu réwnolegtego, obok znaku B., uzywanego przez powodke na
Litwie w celu oznaczenia tego samego leku. Wbrew stanowisku Sgdu Apelacyjnego
argumenty przywotane w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku nie uzasadniajg
przyjecia, ze uzycie znaku towarowego B. nie bylo bezprawne w rozumieniu art.

296 ust. 2 p.w.p.

Artykut 21a ust. 9 pr.farm. nie stanowi autonomicznej podstawy prawnej
uzycia przez importera rownolegtego, w tym pozwang, spornego znaku towarowego.
Przepis ten nie jest ani zrédtem uprawnienia pozwanej, ani zrodiem ,ustawowe;j
zgody na uzycie okreslonej nazwy”, ktora dziatanie importera miataby czynic
legalnym — mieszczgcym sie w ramach obowigzujgcego porzadku prawnego.
Wydanie pozwolenia na import réwnoleglty oraz unormowana w art. 21a ust. 9
pr.farm. mozliwos¢ wprowadzenia importowanego produktu do obrotu pod blizej
okreslonymi nazwami majg swg doniostos¢ w sferze prawa publicznego.
Dopuszczalnos¢ prowadzenia okreslonej dziatalnosci czy podejmowania czynnosci
danego rodzaju same w sobie nie stanowig jednak wystarczajgcej podstawy
do ingerencji w sfere praw podmiotéw prywatnych z powotaniem sie na legalnosc

tych dziatan w swietle prawa administracyjnego.

Omawiany przepis to unormowanie 0 charakterze publicznoprawnym,
odnoszgce sie do nazw lekow dopuszczalnych z punktu widzenia prawa

administracyjnego. Kategorie nazw wyliczone w art. 21a ust. 9 pkt 1-3 pr.farm.



wyznaczajg sfere swobody, ktdéra w ramach procedury importu roéwnolegtego
istnieje  w oznaczaniu lekédw wprowadzanych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika jedynie administracyjny
obowigzek zastosowania nazwy mieszczgcej sie w jednej z kategorii zawartych
W przywotanym unormowaniu — a nie uprawnienie importera do uzywania znakow
towarowych, do ktérych prawa ochronne przystugujg innym podmiotom.
Koniecznos¢ realizacji obowigzku administracyjnoprawnego nie ma wptywu na
skutecznos¢ ochrony praw ze znaku towarowego. Zasadniczo nie wptywa ona
takze na realizacje kryteriow BMS, gdyz art. 21a ust. 9 pkt 3 pr.farm. umozliwia
oznaczanie leku rowniez nazwg powszechnie stosowang lub naukowg, opatrzong

znakiem towarowym lub nazwg podmiotu uprawnionego do importu rownolegtego.

Jedynie na marginesie wypada zauwazy¢, ze przyjeta przez Sad drugiej
instancji wyktadnia art. 21a ust. 9 pr.farm. w zasadzie pozbawiataby jakiejkolwiek
skutecznosci ochrone znakow towarowych producentéw lekéw stanowigcych
przedmiot importu rownolegtego. Czynitaby takze zbednym przeprowadzanie
w sprawie testu BMS, gdyz dziatanie pozwanej w ogoéle nie stanowitoby
bezprawnego naruszenia znaku towarowego i to juz na pfaszczyznie polskiego

prawa, bez wzgledu na zasady jednolitego rynku unijnego.

Za nietrafne trzeba takze uznaé stanowisko, ze uzycie przez pozwang znaku
towarowego powoddki stanowito warunek wprowadzenia importowanego réwnolegle
leku na polski rynek, a sprzeciw powodki wobec opatrzenia tego leku nazwg
uzywang w Polsce prowadzit do sztucznego podziatu wspdolnego rynku. Z art. 34
i 35 TFUE, bedacych fundamentem unijnej zasady swobody przeptywu towardéw,
a szerzej: jednolitego rynku, wynika zasadnicza dopuszczalno$¢ praktyki importu
réwnolegtego. Na stosowanie zakazéw lub ograniczanie tej zasady, m.in. w celu
ochrony wtasnosci przemystowej i handlowej, zezwala art. 36 zd. 1 TFUE,
przy czym z art. 36 zd. 2 TFUE wynika, ze zakazy i ograniczenia nie powinny
stanowiC srodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczen w handlu miedzy
panstwami czionkowskimi. Kryteria BMS, wskazane uprzednio w ramach
prezentacji stanowiska Sagdu Okregowego, pozwalajg ocenié, czy powotywanie sie
na prawo do znaku towarowego w celu sprzeciwienia sie przez podmiot uprawniony

wprowadzeniu do obrotu importowanych rownolegle i przepakowanych produktow



miesci sie w ramach wytgczenia z art. 36 zd. 1 TFUE, czy — przeciwnie — stanowi
forme sztucznego podziatu rynkéw (ograniczen w handlu) miedzy panstwami

cztonkowskimi.

W sprawie nie budzito watpliwosci, ze samo przepakowanie importowanego
produktu przez pozwang byto obiektywnie konieczne i dopuszczalne w Swietle
kryteriow B.. Znalazto to wyraz w stanowisku procesowym powodki, ktéra
ostatecznie zakwestionowata wytgcznie mozliwos¢ uzywania przez F. sp. z o.o.
znaku towarowego stosowanego przez B. dla towarow sprzedawanych w Polsce.
Co sie tyczy tej witasnie kwestii, czyli mozliwosci umieszczenia na nowym
opakowaniu znaku towarowego B., to Sgd Apelacyjny zinterpretowat przestanke
obiektywnej koniecznosci w ten sposob, ze importowany réwnolegle produkt
leczniczy powinien mie¢ zapewniony efektywny dostep do ,rynku panstwa importu t;.
do rynku juz istniejgcego w panstwie importu w dacie rozpoczecia wprowadzania
do obrotu importowanego rownolegle produktu leczniczego, co jest z kolei
determinowane przez popyt na ten produkt istniejgcy w tej dacie”, a importer
réwnolegty nie moze ,by¢ »zmuszany« do tworzenia nowego rynku, czy nowego

segmentu rynkowego” (s. 46-47 uzasadnienia).

Stowo ,rynek” jest dalece wieloznaczne i w ramach jezyka prawniczego,
podobnie jak prawnego, moze byC¢ rozumiane na rézne sposoby. W wyktadni
pojecia dostepu do rynku konieczne jest zatem dgzenie do unikniecia btedu
ekwiwokacji polegajgcego na tym, ze w toku tego samego rozumowania stowa
,rynek” i dostep do niego miatyby odmienne znaczenie. Z jednej strony oznaczatyby
bowiem mozliwos¢ czerpania korzysci z rozpoznawalnosci nazwy handlowej
produktu w danym panstwie, a z drugiej strony — mozliwos¢ rzeczywistego
wykonywania w tym panstwie dziatalnosci handlowej. Sgd Apelacyjny ulegt, jak sie
zdaje, wspomnianemu btedowi, gdyz ,brak dostepu do rynku” w znaczeniu
niemoznosci korzystania z popytu zwigzanego z istniejgcg w Polsce pozycjg znaku
towarowego B., wypracowang przez powodke, utozsamit z ,brakiem dostepu do
rynku” jako jedng z przestanek B., odnoszacych sie do niedozwolonego podziatu

rynkow (ograniczen w handlu) miedzy Panstwami Cztonkowskimi Unii Europejskiej.
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Skarzgca trafnie zakwestionowata to stanowisko Sadu Apelacyjnego.
W Swietle kryteriow B. ,dostep do rynku” nie oznacza ,dostepu do pozycji rynkowe;j”;
jednolity rynek Panstw Cztonkowskich Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie
udzieleniu ochrony znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez producenta w
panstwie docelowym importu réwnolegtego w sytuacji, w ktorej podmiot
naruszajgcy prawa do tego znaku kieruje sie checig osiggniecia wiekszego zysku.
Ochrona znakéw towarowych nie moze prowadzi¢ do sztucznego podziatu rynku
unijnego na rynki poszczegolnych panstw cztonkowskich, co jednak nie oznacza,
ze podmiot uprawniony z tytutu znaku towarowego ma obowigzek dopuszczania
innych przedsigebiorcow do nieodptatnego korzystania z tego znaku tylko dlatego,
ze brak takiego dopuszczenia stawiatby innego przedsiebiorce

W gorszej pozycji rynkowej.

Takze w orzecznictwie dotyczgcym ochrony znakéow towarowych
w przypadku importu réwnolegtego utrwalony jest poglad, Ze przestanka
niezbednosci (dostepu do rynku) zostaje spetniona, gdy przepisy lub praktyka
w panstwie przywozu uniemozliwiajg wprowadzanie produktdéw na rynek tego
panstwa w takich samych opakowaniach jak te, w ktérych sg one wprowadzane do
obrotu w panstwie cztonkowskim wywozu; nie zostaje natomiast spetniona, jezeli
przepakowanie produktu wynika wytgcznie z checi uzyskania korzysci gospodarczej
przez podmiot dokonujgcy importu réwnolegtego (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
z 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, Boehringer Il, pkt 36 i 37). Stanowisko to
podzielane jest takze obecnie (opinia Rzecznika Generalnego TSUE przedstawiona
13 stycznia 2022 r. w potgczonych sprawach C-253/20 i C-254/20 Impexeco, pkt 56,
zob. takze pkt 77).

W sprawie nie zostato ustalone, ze wprowadzenie w Polsce do obrotu
sprowadzanego z Litwy leku B. bytoby niemozliwe, a Sad drugiej instancji
poprzestat w istocie na konkluzji, ze nie pozwalatoby to importerowi na uzyskanie
pozycji rynkowej réwnorzednej z tym samym (takim samym) lekiem od wielu lat
sprzedawanym w Polsce pod inng nazwg. Przyjete przez Sad drugiej instancji
kryterium badania w istocie nie prowadzito zatem do stwierdzenia, ze w sprawie

spetniona zostata jedyna sporna miedzy stronami przestanka testu B..
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Na marginesie nalezy doda¢, Zze importer réwnolegty, w razie braku
mozliwosci korzystania ze znaku towarowego uzywanego juz wczesniej przez
producenta dla identycznego produktu w panstwie przywozu, rzeczywiscie znajdzie
sie w relatywnie trudniejszej pozycji. Bedzie musiat bowiem konkurowac
z producentem, ktéry ma juz wypracowang renome i baze klientéw, a w przypadku
leku — takze lekarzy czy farmaceutow, przyzwyczajonych do okreslonej nazwy
handlowej. Sytuacja taka istotnie moze stawiaé przed importerem wyzwanie
prowadzenia dziatan marketingowych, sprzedazowych etc. w celu pozyskania
podmiotéw zainteresowanych importowanym produktem. Opisane dziatania
stanowig jednak normalne praktyki biznesowe, zwykle prowadzone wczesniej przez
samego producenta. Proba korzystania z lokalnie znanego znaku towarowego w
miejsce lub obok znaku stosowanego w panstwie wywozu stanowi zatem przejaw
dazenia do osiggniecia korzysci kosztem wczes$niejszych staran producenta
danego towaru. Powstaje takze watpliwo$¢, czy producent - uprawniony ze znaku
towarowego miatby interes w dbaniu o rozpoznawalnos¢ stosowanej przez siebie
nazwy produktu, jesli po osiggnieciu odpowiedniej pozycji rynkowej bytby zmuszony
do nieodpfatnego dzielenia sie nig z podmiotami dokonujgcymi importu

réwnolegtego jego produktu.

Nie byto takze uzasadnione przyjecie, ze w Swietle art. 296 ust. 2 p.w.p.
przestankg wylgczajgcg bezprawnosS¢ naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy jest istnienie praktyki rynkowej polegajgcej na niesprzeciwianiu sie przez
producentéw lekow korzystaniu przez importerbw rownolegtych ze znakow
towarowych przystugujgcych tym producentom. Nawet jezeli inne podmioty nie
korzystajg z mozliwosci ochrony praw do znakéw towarowych, a praktyka taka ma
charakter powszechny, to nie wplywa ona na fakt przystugiwania powddce
roszczen z art. 296 p.w.p. Korzystanie z praw podmiotowych zasadniczo ma
charakter dyspozytywny, a niewystepowanie z Zzgdaniami ochrony znaku
towarowego moze wynikaC z roznych przyczyn, w tym z dyskrecjonalnej,
autonomicznej decyzji podmiotu uprawnionego. Nie podwaza to jednak
stwierdzenia, ze w razie bezprawnego naruszenia prawa ochronnego

uprawnionemu przystugujg roszczenia, o ktérych mowa w art. 296 p.w.p.
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O niezasadnosci zgtoszonych przez powodke zgdan udzielenia ochrony
sgdowej nie mogty takze przesgdzac racje nawigzujgce do tego, ze powodka
sprzeciwu co do zamiany znaku towarowego nie zgtosita pozwanej juz
w odpowiedzi na notyfikacje o zamiarze przepakowania importowanego réwnolegle
leku. W tym punkcie Sad Apelacyjny stwierdzit, ze niewyrazenie sprzeciwu wobec
okreslonych dziatan importera réwnolegtego w rozsgdnym terminie (15 dni, zgodnie
z orzecznictwem TSUE) oznacza de facto potwierdzenie przez uprawnionego,
ze zostaly spetnione wszystkie warunki dopuszczalnoéci (legalnosci) rozpoczecia

i prowadzenia importu rownolegtego danego leku.

Powyzsze stanowisko byto jednak fgczone, niejednolicie, najpierw
z naruszeniem przez Sad Okregowy art. 296 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 34 TFUE
i art. 36 TFUE (s. 45 uzasadnienia), a nastepnie z konstrukcjg naduzycia prawa
podmiotowego (art. 5 k.c. — s. 51-52), z przywotaniem orzeczenia zapadtego
w innej sprawie. Nie jest zatem pewne, czy dziatania pozwanej zostaty uznane za
legalne, a co za tym idzie — skarzgcej nie przystugiwaty w ogdle roszczenia
ochronne, czy roszczenia te wprawdzie powstaty, jednak nie mogty by¢ skutecznie
dochodzone z powodu naduzycia prawa podmiotowego przez powddke, ktéra
w stosownym czasie nie uprzedzita pozwanej o niedopuszczalnosci korzystania ze

spornego znaku towarowego.

Jezeli wiec Sad Apelacyjny przyjat, ze dziatania pozwanej byty pierwotnie (ex
ante) legalne z uwagi na zrealizowanie sie kryteriow BMS, to wystarczajgce jest
w tym punkcie odestanie do wczesniejszych rozwazan dotyczgcych rozumienia
przestanki obiektywnej koniecznosci przepakowania importowanego rownolegle
leku, w tym opatrzenia go znakiem stosowanym przez uprawnionego w kraju
docelowym. W $wietle tych rozwazan samo pominiecie przez powodke
w odpowiedzi na notyfikacje kwestii korzystania ze znaku towarowego nie
powodowatoby pozbawienia skarzgcej roszczen powstatych w zwigzku z uzyciem
przystugujgcego jej prawa ochronnego na znak towarowy, jesli to uzycie okazato

sie bezprawne, tzn. nie znajdowato uzasadnienia w przestankach B..

Jezeli natomiast uznano, Ze dochodzenie przez skarzgcg roszczen

okreslonych w art. 296 oraz art. 286 p.w.p. stanowito przejaw naduzycia prawa
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podmiotowego, to takie stanowisko powinno znalez¢ wyrazny i petny oddzwiek
w tresci uzasadnienia zaskarzonego wyroku, a nie sprowadzac sie w istocie do
zreferowania motywdw orzeczenia wydanego w innej sprawie. Jedynie marginalnie
nalezy wskazac¢, ze dokonanie notyfikacji zamiaru przepakowania, stanowigcej
jedno z kryteriéw testu B., jest obowigzkiem importera rownolegtego i ma na celu w
pierwszym rzedzie ochrone podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego.
W ramach poczynionych w sprawie ustalen faktycznych trudno dopatrze¢ sie
przyczyn, dla ktérych nieuprzedzenie pozwanej przez powddke konkretnie o
zamiarze ochrony znaku towarowego miatoby prowadzi¢ do odmowienia powddce
ochrony sgdowej, z powotaniem sie na naduzycie prawa podmiotowego. Co do
zasady od podmiotow, ktorych prawa sg naruszane, nie jest wymagane
uprzedzanie potencjalnych naruszycieli o konsekwencjach bezprawnego dziatania,
a mozliwos¢ skorzystania z roszczen ochronnych nie jest uzalezniona od
wczesniejszego zawiadomienia naruszyciela o zamiarze podjecia obrony lub od
sprzeciwienia sie w okreslonym terminie zapowiadanemu (notyfikowanemu)

naruszeniu.

Nie byto takze podstaw do przeprowadzenia przez Sad Apelacyjny oceny
zachowania powodki jako sprzeciwiania sie dalszej dystrybucji towarow
oznaczonych znakiem towarowym. Generalnie dziatania dopuszczalne na gruncie
art. 155 ust. 1 i 2 p.w.p. nie stanowig naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy, a co za tym idzie — nie mogg prowadzi¢ do skutecznego dochodzenia
ochrony unormowanej w art. 296 p.w.p. Mozliwos¢ wyrazenia przez podmiot
uprawniony sprzeciwu,o ktérym mowa w art. 155 ust. 3 p.w.p., tyczy sie wytlgcznie
przypadkow wyczerpania prawa; nie ma podstaw do rozciggania jej na sytuacje
dochodzenia roszczeh wigzgcych sie z naruszeniem prawa ochronnego na znak

towarowy.

Woprawdzie uregulowane w art. 155 p.w.p. zagadnienie wyczerpania prawa
ochronnego z reguty wigze sie z importem rownolegtym, lecz dotyczy sytuacii
odmiennej od analizowanej w niniejszej sprawie. Odnosi sie bowiem do blizej
okreslonych dziatan dotyczgcych towaréw juz opatrzonych znakiem towarowym
(art. 155 ust. 11 2 p.w.p.), ktoére zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez

uprawnionego lub za jego zgoda. Tymczasem w stanie faktycznym sprawy
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to pozwana opatrywata (pochodzgce od uprawnionego) towary cudzym znakiem
towarowym i wprowadzata je do obrotu na terenie Polski bez zgody tego
uprawnionego. Przepakowanie towaru z uzyciem znaku towarowego, ktorym byt on
oznaczony w panstwie wywozu, nalezy natomiast odrézni¢ od przepakowania
towaru z natozeniem nan innego znaku w miejsce (lub — jak w sprawie — obok)

znaku uzywanego w panstwie wywozu.

Wobec trafnoséci zarzutéw skargi kasacyjnej, skarga ta podlegata

uwzglednieniu na podstawie art. 398° § 1 zd. 1 k.p.c.



