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PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de

22 de diciembre de 2008 (peticién de decision prejudicial

planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — The

Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels
GmbH

(Asunto C-276/05) (')

(«<Marca — Producto farmacéutico — Reenvasado — Impor-
tacién paralela — Cambio sustancial en la presentacion del
envase — Obligacion de advertencia previa»)

(2009/C 44/02)

Lengua de procedimiento: alemdn

Organo jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal
Demandante: The Wellcome Foundation Ltd

Demandada: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Objeto

Peticion de decision prejudicial — Oberster Gerichtshof (Austria)
— Interpretacion del articulo 7 de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa
a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO L 40, p. 1) — Reenvasado de un
producto farmacéutico que ha sido objeto de una importacién
paralela — Modificacién sustancial de la apariencia del envase
— Alcance de la obligacién de comunicacién previa.

Fallo

1) El articulo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a
la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, en su version modificada por el Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo debe interpretarse en el sentido de
que, cuando se demuestra que el reenvasado del producto farmacéu-
tico, mediante un nuevo envase de éste, es necesario para su poste-
rior comercializacion en el Estado miembro de importacion, la

forma de presentacién de dicho envase sélo debe apreciarse en rela-
cién con el requisito de que no debe causar un perjuicio a la repu-
tacion de la marca ni a la de su titular.

o

El articulo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, en su versién
modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, de
2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que corres-
ponde al importador paralelo facilitar al titular de la marca la
informacién necesaria y suficiente para permitir a éste comprobar
que el reenvasado del producto con dicha marca es necesario para
comercializarlo en el Estado miembro de importacién.

DO C 217 de 3.9.2005.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de

18 de diciembre de 2008 — Les Editions Albert René

SARL/Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos), Orange A/[S

(Asunto C-16/06 P) ()

(Recurso de casacion — Marca comunitaria. — Reglamento
(CE) n° 40/94 — Articulos 8 y 63 — Marca denominativa
MOBILIX — Oposicién del titular de la marca denominativa
comunitaria y nacional OBELIX — Desestimacion parcial de
la oposicion — Reformatio in peius — Teoria denominada «de
neutralizacién» — Modificacion del objeto del litigio — Docu-
mentos presentados como anexo a la demanda ante el Tribunal
de Primera Instancia como nueva prueba)

(2009/C 44/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Les Editions Albert René SARL (representante:
]. Pagenberg, Rechtsanwalt)



