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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2014 r.

Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Jozef Frgckowiak

SSN Irena Gromska-Szuster
Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powodztwa B. GmbH & Co. KG z siedzibg w |. (Niemcy)
przeciwko F. Spétce zo.o. wW.

0 ochrone prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]
z dnia 22 stycznia 2013 r.,

oddala skarge kasacyjna i zasgdza od strony powodowej
na rzecz pozwanej kwote 420 (czterysta dwadziescia) zt tytutem

zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Sad Okregowy w W. wyrokiem z dnia 12 maja 2012 r. oddalit powddztwo B.
& Co. KG w I. (Niemcy) przeciwko F. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.
0: 1) zakazanie pozwanej naruszania prawa do wspolnotowego znaku towarowego
M., zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego Alicante,
polegajgcego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu importowanych z Rumunii
przepakowywanych produktéw [...] w opakowaniu zawierajgcym 3 ampuiki,
oznaczonych tym znakiem towarowym; 2) nakazanie pozwanej zniszczenia
opakowan importowanych z Rumunii i przepakowanych produktow bedgcych
wtasnoscig pozwanej, ktore zostaty opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda
wspolnotowym znakiem towarowym [...] oraz 3) zobowigzanie pozwanej do
podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu uwzgledniajgcym
roszczenie okreslone w pkt 1), a takze upowaznienie powoda do zastepczego
opublikowania ogtoszenia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez pozwang tego obowigzku.

Sad Apelacyjny wyrokiem zaskarzonym skargg kasacyjng oddalit apelacje
powoda od wyroku Sgadu Okregowego. Podstawe tego rozstrzygniecia stanowity
nastepujgce ustalenia i wnioski.

Powodowi przystuguje prawo do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego [...] zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerem [...], ktérym opatruje on produkt [...],
dopuszczony do obrotu w opakowaniach 1, 3 lub 5 amputek; w Polsce oferuje go w
opakowaniach zawierajgcych 3 amputki.

Pozwana uzyskata zezwolenie na import réwnolegty z Rumunii produktu [...]
w opakowaniach 3 oraz 5 amputek i zawiadomita powoda o zamiarze jego
importowania w opakowaniach z 5 amputkami, przepakowywania i oferowania w
Polsce w opakowaniach zawierajgcych 3 i 5 amputek; na Zzgdanie powoda
przedstawita mu probke przepakowanego produktu. Powodd sprzeciwit sie
przepakowaniu twierdzac, ze nie jest to niezbedne do sprzedazy produktu.
Pomimo sprzeciwu pozwana sprzedaje przepakowany lek. Przepakowanie to jest
niezbedne dla zapewnienia efektywnego dostepu do polskiego rynku, na ktérym nie

oferuje sie produktu w innych opakowaniach niz 3 ampuiki, co jest uzasadnione



wskazanym przez producenta sposobem dawkowania leku (jednorazowo
maksymalnie 3 amputki) oraz praktykg medyczng i nie pocigga za sobg
pogorszenia jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyrazne wskazanie wytworcy,
importera rownolegtego oraz podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie a jego
wyglad nie szkodzi reputacji powoda ani samego produktu.

Sad Apelacyjny, dokonujgc oceny zasadnosci dochodzonych roszczen
przez pryzmat art. 13 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona: Dz. U. UE.L z 2009 r.,
Nr 78, poz. 1 ze zm.; dalej: ,Rozporzgdzenie Rady nr 207/2009”) i odwotujgc sie do
wyktadni tego unormowania zaprezentowanej w orzecznictwie Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci (w wyrokach: z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach
potgczonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Meyers Squibb vs Parnova,
Zb. Orz. WE z 1996 r., s. 1-3457, pkt 54; z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-
337/95 Parfums Christian Dior, Rec. Str. 1-6013, pkt 45; z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie C-348/04 Boehringer I, Zb. Orz. WE z 2007 r., s. 1-3391, pkt 47) uznat,
ze powdd nie ma prawnie uzasadnionych podstaw, aby sprzeciwiacC sie dalszemu
obrotowi przez pozwang produktem [...] w opakowaniu zawierajgcym 3 ampuiki.

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach okreslonych w art. 3983
§ 1 k.p.c., powdd zarzucit naruszenie:

- art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia Rady nr 207/2009 przez btedng wyktadnie
polegajgcg na niezasadnym przyjeciu, ze uprawniony ze znaku towarowego nie ma
prawa sprzeciwienia sie importowi rownolegtemu produktu przepakowanego
w sytuacji, gdy istnieje obiektywna mozliwos¢ (prawna i faktyczna) wprowadzenia
do obrotu przez importera produktu w kraju importu w opakowaniu, w jakim zostat
zakupiony w kraju eksportu, gdyz importer réwnolegty musi mie¢ efektywny dostep
do rynku, co oznacza konieczno$S¢ przepakowania determinowang jedynie
dostepem do tego segmentu rynku, w ktérym importer osigga najwieksze korzysci
ekonomiczne;

- art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia Rady nr 207/2009 przez btedng wyktadnie
w nastepstwie bezzasadnego uznania, ze oznaczenie przez importera
réwnolegtego opakowan, na ktére naktada znak towarowy uprawnionego, wtasnych

elementdéw wizualizacyjnych, stosowanych w celu odréznienia produktéw



pochodzgcych od importera rownolegtego i budowania wlasnej pozycji rynkowej nie
uzasadnia prawa uprawnionego do wspolnotowego znaku towarowego do
sprzeciwienia sie dalszemu obrotowi towarami;

- art. 378 § 1 w zwigzku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie
przez Sad Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach wobec ogdlnikowego
odniesienia sie do zarzutu ujetego w pkt 2.1.1. apelacji i niewyjasnienia przyczyn
pominiecia przy wyktadni art. 13 ust. 2 Rozporzgdzenia nr 207/2009 stanowiska
wyrazonego w orzeczeniach ETS wskazanych przez powoda;

- art. 386 § 4 w zwigzku z art. 378 § 1, art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. przez
nieuchylenie wyroku Sgdu Okregowego mimo nierozpoznania przez Sad Okregowy
istoty sprawy oraz

- art. 385 w zwigzku z art. 13 ust. Rozporzgdzenia Rady nr 207/2009 przez
oddalenie apelacji podlegajacej uwzglednieniu.

Powotujgc sie na tak ujete podstawy kasacyjne, powdd wnidst o uchylenie
zaskarzonego wyroku oraz poprzedzajgcego go wyroku Sadu Okregowego
i przekazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie
o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania badz uwzglednienie powddztwa w  catosci.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powod wskazat réwniez na zasadnosé
skierowania w niniejszej sprawie do ETS pytania prejudycjalnego opartego na
zagadnieniach prawnych wskazanych we wniosku o przyjecie skargi do
rozpoznania.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwana wniosta o jej oddalenie

i zasgdzenie od powoda kosztoéw postepowania kasacyjnego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W judykaturze utrwalit sie poglad, zgodnie z ktérym naruszenie art. 328 § 2
k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. moze stanowi¢ usprawiedliwiong podstawe
skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera
wszystkich koniecznych elementow, bgdz zawiera braki uniemozliwiajgce kontrole

kasacyjng (zob. m.in. orzeczenia Sgdu Najwyzszego z dnia 8 pazdziernika 1997 r.,



| CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN
1862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., | CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., Il CKN
121/01 - nie publ. oraz z dnia 10 listopada 1998 r., Il CKN 792/98,OSNC 1999,
Nr 4, poz. 83). Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarzgcego - wskazujgcemu na
naruszenie tych przepisobw w zwigzku z zarzutem obrazy art. 378 § 1 k.p.c. -
uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie jest dotkniete takimi wadami; wynika
z niego jednoznacznie, na jakich przestankach faktycznych i prawnych zostato
oparte rozstrzygniecie oraz z jakich przyczyn podniesiony w apelacji zarzut
naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 328 § 2 k.p.c. nie Zzastugiwat
na uwzglednienie. Sad Apelacyjny, wyjasniajgc podstawe prawng rozstrzygniecia
odwotat sie do wyktadni art. 13 ust. 2 Rozporzgdzenia Rady nr 207/2009,
dokonanej w orzecznictwie ETS (str. 20, 21 i 25 uzasadnienia). Trafno$ci wnioskow
wyprowadzonych z analizy tego orzecznictwa oraz ich zgodnosci ze stanowiskiem
prezentowanym przez strony nie moze skutecznie podwazy¢ zarzut naruszenia art.
378 § 1 w zwigzku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c.

W Swietle powyzszej konstatacji, za bezzasadny nalezy uznaé zarzut
naruszenia art. 386 § 4 w zwigzku z art. 378 § 1, art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c.

W orzecznictwie Sgdu Najwyzszego zostato juz wyjasnione, ze art. 385 i art.
386 k.p.c. w zasadzie nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy stuzgcej
do formutowania zarzutow naruszenia przepiséw postepowania. Podniesienie
w skardze kasacyjnej obrazy tych przepiséw moze prowadzi¢ do jej uwzglednienia,
jezeli zostaly jednoczesnie przytoczone naruszenia innych przepiséw postepowania
lub prawa materialnego prowadzace do wniosku, ze sad drugiej instancji btednie
ocenit zasadnos¢ apelacji (zob. m.in. wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 15 lutego
2002 r., Il CKN 567/00, nie publ. i z dnia 4 grudnia 2013 r., Il CSK 155/13, nie publ.
oraz postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 21 lutego 2013 r., IV CSK 385/12,
OSNC 2013, nr 10, poz. 119).

Wedtug skarzgcego, Sad Apelacyjny naruszyt art. 386 § 4 k.p.c. wskutek
nierozpoznania przez Sad Okregowy istoty sprawy, na co majg wskazywac¢ braki
uzasadnienia objete zarzutem naruszenia art. 378 § 1 w zwigzku z art. 328 § 2
i art. 391 § 1 k.p.c. Skoro jednak zarzut uchybienia tym ostatnim przepisom okazat

sie bezzasadny, to zamierzonego skutku nie mégt odnies¢ - powigzany z nimi -



zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. Na marginesie wypada przypomniec,
Ze 0 nierozpoznaniu istoty sprawy w rozumieniu tego przepisu mozna mowié
tylko wtedy, gdy sad pierwszej instancji w ogdéle nie zbadat podstawy merytoryczne;j
dochodzonego roszczenia; nie chodzi tu natomiast o niedoktadnosci postepowania,
polegajgce na tym, ze sad pierwszej instancji nie wzigt pod rozwage wszystkich
dowodow, ktére mogty stuzy¢ do nalezytego rozpoznania sprawy lub - jak zarzucit
skarzgcy - nie rozwazyt wszystkich okolicznosci (zob. m.in. postanowienia Sadu
Najwyzszego: z dnia 3 czerwca 2011 r., Il CSK 330/10, nie publ., z dnia 12 grudnia
2012 r., V CZ 75/13 nie publ. oraz z dnia 25 kwietnia 2014 r., Il CZ 117/13,
nie publ.).

Na uwzglednienie nie zastugiwaty zarzuty naruszenia art. 13 ust. 2
Rozporzadzenia Rady nr 207/2009, prowadzgcego - w ocenie skarzgcego - do
oddalenia apelacji z obrazg art. 385 k.p.c. Zarzuty te oparte zostaly na zatozeniach
sprzecznych z ustaleniami faktycznymi przyjetymi za podstawe zaskarzonego
rozstrzygniecia.

Z ustalen tych wynika jednoznacznie, ze na terytorium Polski utrwalita sie
praktyka sprzedazy [...] wytgcznie w opakowaniach zawierajgcych 3 amputki. Skoro
- wbrew twierdzeniom skarzgcego - nie ma na tym obszarze kilku segmentow rynku,
wniosek co do braku faktycznej mozliwosci wprowadzenia przez pozwang do
obrotu wymienionego leku, zakupionego w panstwie eksportu w opakowaniach
zawierajgcych 5 amputek oraz koniecznosci jego przepakowania, nalezy uznac za
trafny. Konkluzji tej z pewnoscig nie mozna uzna¢ za wynik btednej wyktadni art. 13
ust. 2 Rozporzgdzenia Rady nr 207/2009, zarzucanej Sgdowi Apelacyjnemu.
Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarzgcego, koniecznosci przepakowania nie
wytgcza mozliwos$¢ zaopatrzenia sie przez importera rownolegtego w inne produkty
lecznicze wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z rejestracji znaku
towarowego, co do ktérych nie zachodzi koniecznosé przepakowania. Obiektywna
niezbednos¢ przepakowania zachodzi bowiem wtedy, gdy uprawniony z rejestraciji
wprowadzit do obrotu taki sam lek w roznych opakowaniach w réznych panstwach
cztonkowskich a przepakowanie przez importera jest niezbedne do tego, aby méc
zaoferowa¢ ten lek do sprzedazy w panstwie importera. Stanowisko to - co

prawidlowo dostrzegt Sad Apelacyjny - wynika z wyktadni art. 13 ust. 2



Rozporzadzenia Rady nr 207/2009 utrwalonej w orzecznictwie Trybunatu
Sprawiedliwosci.

Bezpodstawny jest rowniez zarzut skarzgcego, wskazujgcy na to, ze Sad
Apelacyjny, interpretujgc powotany przepis, wykluczyt mozliwos¢ skutecznego
sprzeciwienia sie przez uprawnionego do wspolnotowego znaku towarowego
dalszemu obrotowi towarami w razie oznaczenia przez importera rownolegtego
opakowan, na ktore naktada znak towarowy uprawnionego, ,wtasnych elementow
wizualizacyjnych” w celu odrdéznienia produktéw tego importera i budowania
wiasnej pozycji rynkowej. Sad Apelacyjny takiego pogladu nie wyrazit; przeciwnie,
uznat, ze dziatanie takie moze szkodzi¢ renomie znaku towarowego, jednak powdd
nie wykazat, ze w konkretnym stania faktycznym ocena taka bytaby uzasadniona.

Wobec bezskutecznosci zarzutéw btednej wyktadni art. 13 ust. 2
Rozporzgdzenia Rady nr 207/2009, za chybione uznaé nalezy potgczone z nimi
zarzuty naruszenia art. 385 k.p.c.

W sprawie nie zachodzita potrzeba wystgpienia do Trybunatu
Sprawiedliwosci UE z pytaniem prejudycjalnym, opartym na wskazanych przez
skarzgcego zagadnieniach prawnych. Zagadnienia te, nawigzujgce wprost do
zarzutdbw naruszenia prawa materialnego, oparte zostaly na zatozeniach
oderwanych od stanu faktycznego sprawy. Nie majg one zatem znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy.

Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c. orzekt, jak

w sentenciji.



