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C-253/20. és C-254/20. sz. egyesitett iigyek

Impexeco N. V.

kontra
Novartis AG (C-253/20)
és

PI Pharma NV

kontra
Novartis AG,
Novartis Pharma NV (C-254/20)

(a Hof van beroep te Brussel [briisszeli fellebbviteli bir6sdg, Belgium] altal benyujtott el6zetes
dontéshozatal irdnti kérelem)

»El6zetes dontéshozatal — Ipari és kereskedelmi tulajdon — Védjegyjog —
Gyobgyszerek parhuzamos importja — Referencia-gyogyszerek és generikus gyogyszerek —
A védjegyjogosult fellépése a védjegyének importalt generikus gydgyszereken valé elhelyezésével
szemben — A tagallamok kozotti piacok mesterséges részekre toredezése”

Bevezetés

1. A mai napon ismertetett C-147/20., C-204/20. és C-224/20. sz. tigyekre vonatkozé kozos
inditvdinyomban néhdny, a védjegyjogosultnak a parhuzamos gyégyszer-kereskedelem keretében
harmadik személy altal torténd védjegyhasznalattal szembeni fellépésére irdnyuld jogaval
kapcsolatos kérdést vizsgilok meg. E kérdések elsésorban, de nem kizarélag a hamisitott
gyogyszerek elleni kiizdelmet szolgdld Gj unids jogi szabalyokhoz kapcsolédnak.

2. A jelen inditvany valamilyen médon a fent hivatkozott inditvany filiggelékének mindsiil
annyiban, amennyiben az is a védjegyjogosult azon jogat érinti, hogy fellépjen a védjegynek a
parhuzamos gydgyszer-kereskedelem keretében harmadik személy dltal torténd haszndlataval
szemben.

3. Ugyanakkor egy specidlisabb helyzetrdl szél. Egyrészt a széban forgd védjegyek nem a jogosult

altal a parhuzamos kereskedelem targyat képezd, generikus gydgyszereknek mindsiilé arukon
elhelyezett védjegyek, hanem az e generikus gydégyszerek referencia-gyogyszereire hasznalt

! Eredeti nyelv: francia.
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védjegyek. Masrészt mindkét gyogyszertipust, a referencia-gyogyszereket és a generikus
gyogyszereket is kapcsolt vallalkozdsok gyartjak, igy valészinii, hogy valéjaban két kiilonbozé
védjeggyel ellatott egyazon gydgyszerrdl van szo.

4. Felmertl tehat a kérdés, hogy ilyen helyzetben alkalmazhatdk-e a Birdsdg éltal a vonatkozé
itélkezési gyakorlataban kialakitott szabdlyok, amelyeket a C-147/20., a C-204/20. és a
C-224/20. sz. tigyekre vonatkozé inditvinyomban részletesen elemeztem.

Jogi hattér

5. Az (EU) 2015/2424 rendelettel> mddositott, az eurdpai uniés védjegyrdl szoldé 2009. februar
26-i 207/2009/EK tanécsi rendelet® (a tovabbiakban: 207/2009 rendelet) 9. cikkének (2) és
(3) bekezdése a kovetkezéképpen rendelkezett*:

»(2) A jogosultaknak az eurdpai unids védjegy bejelentési napjat vagy elsGbbségi napjat
megel6zGen szerzett jogait nem érintve az eurdpai unios védjegy jogosultja barkivel szemben
felléphet, aki az engedélye nélkiil gazdasagi tevékenység korében arukkal vagy szolgaltatasokkal
kapcsolatban olyan megjelolést hasznal, amely:

a) az eurdpai unids védjeggyel azonos, és azt az eurdpai unios védjegy arujegyzékében foglaltakkal
azonos arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban hasznaljak;

[...]
(3) A (2) bekezdésben szabélyozott feltételek megvaldsuldsa esetén tilos kiilonosen:
a) a megjelolés elhelyezése az drun vagy csomagoldsan;

b) a megjeldlést hordozé aru eladasra valé felkinaldsa, forgalomba hozatala, valamint forgalomba
hozatal céljabol torténd raktiron tartdsa, illetve szolgaltatds felajanldsa vagy nyujtasa a
megjelolés alatt;

[...]”
6. E rendelet 13. cikke értelmében:

»(1) Az eurdpai unids védjegyoltalom alapjin a jogosult nem tilthatja meg a védjegy hasznalatat
olyan arukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel 6 hozott forgalomba, vagy amelyeket az
6 kifejezett hozzajarulasaval hoztak forgalomba az Eurépai Gazdasagi Térségben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazhato, ha a jogosultnak jogos érdeke fliz6dik ahhoz, hogy az aruk
tovabbi forgalmazésat ellenezze, kiillonosen akkor, ha az aru allagat, allapotat — a forgalomba
hozatalt kovetéen — megvaltoztattdk, illetve karositottak”.

2 2015. december 16-i eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2015. L 341., 21. o.; helyesbitések: HL 2016. L 71., 322. o., HL 2016.
L 110., 4. 0., HL 2016. L 267., 1. 0., HL 2017. L 142., 104. o.).

* HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbités: HL 2017. L 142., 104. o..

* A 207/2009 rendeletet az eurdpai unids védjegyrdl sz6l6, 2017. junius 14-i (EU) 2017/1001 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
(HL 2017. L 154., 1. 0.) 2017. oktéber 1-jei hatéllyal hatdlyon kiviil helyezte. Figyelemmel azonban azokra az idépontokra, amelyekben az
alapiigy tényalldsa megvaldsult, a jelen tigyeket mégis a 207/2009 rendeletre tekintettel kell megvizsgalni.
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7. A védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabalyok kozelitésérdl szold, 2008. oktéber 22-i
2008/95/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv® 5. cikkének (1) és (3) bekezdése a
kovetkez6képpen rendelkezett:

»(1) A védjegyoltalom a jogosult szamadra kizardlagos jogokat biztosit. A kizarélagos jogok alapjan
a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil gazdasagi tevékenység korében hasznal:

a) a védjeggyel azonos megjelolést olyan arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban, amelyek
azonosak a védjegy arujegyzékében szerepld arukkal, illetve szolgaltatasokkal;

[...]

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben szabdlyozott feltételek megvaldsuldsa esetén tilos kiilonosen
a) a megjelolés elhelyezése az drun vagy csomagoldsan;

b) a megjelolést hordozo dru eladésra valo felkindlasa, forgalomba hozatala, valamint forgalomba
hozatal céljabdl torténé raktdron tartasa, illetve szolgaltatds kindlasa vagy annak nyujtasa a
megjelolés alatt;

[...]”
8. Ezen irdnyelv 7. cikke értelmében:

»(1) A védjegyoltalom alapjan a jogosult nem tilthatja meg a védjegy haszndlatat olyan arukkal
kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel 6 hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett
hozzdjarulasaval hoztak forgalomba a Kozosségben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazhato, ha a jogosultnak jogos érdeke fliz6dik ahhoz, hogy az aruk
tovabbi forgalmazasat ellenezze, kiilléndsen, ha az aru éllagat, allapotat — a forgalomba hozatalt
kovetden — megvaltoztattak, illetve karositottak.”

A tényallas, az eljaras és az el6zetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

9. A Novartis AG, a svdjci jog szerint alapitott tirsasdg a nemzetkozi Novartis-csoport
anyavallalata. E csoport a Novartis Pharmaceuticals részlegb6l, amely az originalis gyogyszerek
(referencia-gyogyszerek) fejlesztéséért, és a Sandoz részlegbdl all, amely a generikus gyogyszerek
gyartasaért felel. E két részleg a belga gydgyszerpiacon Novartis Pharma NV és Sandoz NV néven,
a holland piacon pedig Novartis Pharma BV és a Sandoz BV néven mtikodik.

10. Az alapiigyek a Novartis Pharmaceuticals részleg 4dltal kifejlesztett és forgalmazott
referencia-gyogyszerekre, valamint az e referencia-gydgyszerekbdl szarmazé, a Sandoz részleg
altal forgalmazott generikus gydgyszerekre vonatkoznak. Konkrétan a Belgiumban és
Hollandidban Femara uniés védjeggyel forgalmazott gyogyszerrdl és annak Letrozol Sandoz
2,5 mg generikus gyégyszerérdl (C-253/20. sz. iigy), valamint a Rilatine (Belgium) és Rilatin

> HL 2008.L 299, 25. o.

¢ A 2008/95 iranyelvet 2019. janudr 15-i hatéllyal hatalyon kiviil helyezte a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabdlyok kozelitésérdl
$z016, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL 2015. L 336., 1. o.; helyesbitések: HL 2016. L 71.,
325. 0; HL 2016. L 110, 5. o.). Figyelemmel azonban azokra az idépontokra, amelyekben az alapiigy tényélldsa megvaldsult, a jelen
igyeket a 2008/95 rendeletre tekintettel kell megvizsgélni.
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(Hollandia) Benelux védjeggyel forgalmazott referencia-gyogyszerr6l és a Hollandidban
forgalmazott Methylphénidate HCI Sandoz 10 mg generikus gyégyszerrdl (C-254/20. sz. iigy) van
sz0.

11. Az Impexeco NV és PI Pharma NV a belga jog szerint alapitott tirsasdgok, amelyek a
gyogyszerek parhuzamos kereskedelmével foglalkoznak.

12. A C-253/20. sz. tigyben az Impexeco a 2014. oktéber 28-i levélben arrdl tdjékoztatta a
Novartist, hogy a Hollandiabdl behozott Femara 2,5 mg x 100 filmtabletta (letrozol) gy6gyszert
2014. december 1-jétdl forgalomba kivanja hozni a belga piacon. Az el6zetes dontéshozatalra
utal6 hatdrozat szerint az Impexeco valéjaban a Letrozol Sandoz 2,5 mg j kiilsé csomagoldsban
Ujracsomagolt, és a Femara védjeggyel ellatott gydgyszer forgalmazasat tervezte. A Novartis
fellépett az Impexeco altal tervezett parhuzamos import ellen, arra hivatkozva, hogy a Femara
védjegyhez fiz6d6 joga nem merilt ki, igy az importalt generikus terméknek a Novartis
referencia-gyégyszere védjegyének feltiintetésével torténdé atmarkizasa e jog nyilvanvald
megsértésének mindsiil, és alkalmas a nyilvanossag megtévesztésére.

13. 2016 jaliusaban az Impexeco forgalmazni kezdte Belgiumban az ily médon Gjracsomagolt és
ujramarkazott Letrozol Sandoz 2,5 mg”gyégyszert. Mivel a Novartis ugy vélte, hogy e forgalmazas
sérti a védjegyhez fliz6d¢ jogait, 2016. november 16-an keresetet nyujtott be az Impexeco ellen a
stakingsrechter te Brussel (abbahagyasra kotelezésre hatdskorrel rendelkezé briisszeli birdsag,
Belgium) elétt.

14. Egyébirant 2017. aprilis 10-i levelében az Impexeco arrdl tijékoztatta a Novartist, hogy
szandékdban 4ll Belgiumban forgalmazni a Hollandidbdl behozott és ujracimkézett, 30
filmtablettat tartalmazé ,Femara 2,5 mg” gyégyszert. Az el6zetes dontéshozatalra utalé hatarozat
szerint az Impexeco a Letrozol Sandoz 2,5 mg gyégyszer Gjracimkézését és azon a Femara védjegy
elhelyezését tervezte.

15. A C-254/20. sz. iigyben a PI Pharma 2015. junius 30-i levelében tdjékoztatta a Novartis
Pharma N V-t arrdl a szandékarél, hogy a Hollandiabdl behozott Rilatine 10 mg x 20 filmtabletta
gyogyszert forgalomba kivanja hozni a belga piacon. Az elézetes dontéshozatalra utald
hatdrozatbdl kitlinik, hogy a PI Pharma val6jaban a Methylphénidate Sandoz 10 mg 4j kiils6
csomagoldsban Ujracsomagolt, és a Rilatine védjeggyel ellatott gyogyszer forgalmazasat tervezte.
A Novartis kozolte, hogy ellenzi a PI Pharma altal tervezett parhuzamos importot, és arra
hivatkozott, hogy mivel a Rilatine védjegyhez f(iz6d6 joga nem merilt ki, igy az importalt
generikus terméknek a Novartis referencia-gyégyszere védjegyének feltiintetésével torténd
atmarkazasa e jog nyilvanvalé megsértésének mindsiil, és alkalmas a nyilvinossag
megtévesztésére.

16. 2016 oktéberében a PI Pharma forgalmazni kezdte Belgiumban az ily médon Gjracsomagolt és
ujramarkazott gydgyszert. Mivel a Novartis ugy vélte, hogy e forgalmazas sérti a védjegyhez fliz6d6
jogait, 2017. julius 28-én keresetet nyudjtott be PI Pharma ellen a stakingsrechter te Brussel
(abbahagyasra kotelezésre hataskorrel rendelkezd briisszeli birdsag) el6tt.

17. A kérdést el6terjesztd birdsag ramutat, hogy bér a referencia-gyogyszerek és a széban forgé
generikus gydgyszerek darai Belgiumban teljesen vagy megkozelitéleg azonosak, ugyanezen
generikus gydgyszerek hollandiai arai egyértelmtien alacsonyabbak a Belgiumban alkalmazott
arakndl. Ez az arkillonbség indokolja, hogy e gyodgyszerekre vonatkozéan péarhuzamos
kereskedelem 4ll fenn e két tagallam kozott.
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18. 2018. aprilis 12-én hozott két itéletével a stakingsrechter te Brussel (abbahagydasra kotelezésre
hataskorrel rendelkezé briisszeli birésag) a Novartis dltal az Impexeco és a PI Pharma ellen
benyujtott két keresetet megalapozottnak itélte tobbek kozott azzal az indokkal, hogy az érintett
generikus terméknek a referencia-gydgyszer védjegyének feltiintetésével torténd atmarkazasa
sérti a Novartisnak a 207/2009 rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjabdl, illetve a szellemi
tulajdonrdl (védjegyek és formatervezési mintdk) szo6lé Benelux Egyezmény’ 2.20. cikkének
(1) bekezdésébdl eredd védjegyjogat, és ezért elrendelte e gyakorlat besziintetését. Az Impexeco
és a PI Pharma a kérdést elGterjesztd birdsaghoz fellebbezést nydjtott be ezen itéletekkel szemben.

19. E korilmények kozott a Hof van beroep te Brussel (briisszeli fellebbviteli birésag, Belgium)
ugy hatéarozott, hogy az eljarast felfiiggeszti, és el6zetes dontéshozatal céljabol a kovetkezd (a két
tigyben azonos) kérdéseket terjeszti a Bir6sag elé:

,1) Ugy kell-e értelmezni az EUMSZ 34-EUMSZ 36. cikket, hogy abban az esetben, ha egy
origindlis gyogyszert (referencia-gydgyszer) és egy generikus gyégyszert egymassal gazdasagi
kapcsolatban all6 vallalkozasok hoztak forgalomba az EGT-ben, a tagallamok kozott a piacok
egymastdl valé mesterséges elzardsihoz vezethet, ha a védjegyjogosult fellép a generikus
gyogyszernek az e gyogyszert az origindlis gyogyszer (referencia-gyogyszer) védjegyének
elhelyezésével Gjracsomagolé parhuzamos importdr altal az importdlé allamban torténd
tovabbi forgalmazasa ellen?

2) Az e kérdésre adandd igenlé vélasz esetén: a Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet®
79. pontjaban meghatarozott] kritériumok alapjan kell-e ebben az esetben megvizsgalni a
védjegyjogosult ezen atmarkazds elleni fellépését?

3) Jelent6séggel bir-e ezen kérdések megvalaszoldsa szempontjabdl, hogy a generikus gydgyszer
és az origindlis gyogyszer (referencia-gyégyszer) azonos gyogyszer, illetve [az emberi
felhaszndlasra szant gyoégyszerek parhuzamos importjarél, valamint az emberi és
allatgyogyaszati felhaszndldsra szant gyogyszerek parhuzamos forgalmazdasarél] szél6, 2001.
aprilis 19-i kirdlyi rendelet® 3. cikkének 2. § -a szerint azonos terdpids hatassal rendelkezik?”

20. Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelmek 2020. jinius 9-én érkeztek a Birésighoz. Az
alapeljards felei és az Eurdpai Bizottsag terjesztettek el6 irdsbeli észrevételeket. Az igyben nem
tartottak targyalast. A felek irasban valaszoltak a Birdsag kérdéseire.

Elemzés

21. Kiindulasként jeleznem kell, hogy noha a kérdést elSterjeszté birésag a kérdéseit a
Szerz6édésnek az aruk szabad mozgasara vonatkozé rendelkezései viszonylatdban teszi fel, ugy
vélem, hogy a vélaszt az unids védjegyjogban kell keresni.

22. Ily médon az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdéseivel, amelyek egyiittes vizsgalatat
javaslom, a kérdést elGterjeszté birdsag lényegében arra var valaszt, hogy a 207/2009 rendelet
13. cikkét és a 2008/95 iranyelv 7. cikkét ugy kell-e értelmezni, hogy ha egy referencia-gydgyszert
és egy generikus gyogyszert egymassal gazdasagi kapcsolatban 4llé vallalkozasok hoztak
forgalomba az EGT piacdn, a referencia-gydgyszerre vonatkozdé védjegy jogosultja mar nem

7 2005. februdr 25-én Hagaban a Belga Kirdlysdg, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Kiralysag altal aldirt Egyezmény.

8 1996. julius 11-i itélet (C-427/93, C-429/93 és C-436/93; a tovdbbiakban: Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet, EU:C:1996:282).
°  Moniteur belge, 2001. méjus 30., 17954. o.
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léphet fel a generikus gydgyszernek a parhuzamos importdr éltali, azt kovetd forgalmazasa ellen,
hogy e generikus gyogyszert az importal6 tagallamban Gjracsomagoltak és a referencia-gyégyszer
védjegyével lattak el, ha egyfeldl teljesiilnek a Birdsag itélkezési gyakorlataban az ilyen fellépés
vonatkozdsdban meghatarozott feltételek, és masfel6l, a két gydgyszer azonos, vagy azonos
terdpids hatassal rendelkezik.

23. A Birdsag e teriiletre vonatkozé itélkezési gyakorlatanak révid felidézésével kezdem.

A Birosag itélkezési gyakorlatdnak felidézése

24. A Birdsag a Centrafarm és de Peijper itéletében,’® amely mar a gydgyszerek parhuzamos
importjara vonatkozott, az aruk szabad mozgdsa nevében kimondta a védjegyjogosult arra
vonatkoz6 joga kimeriilésének elvét, hogy fellépjen a védjegyével ellatott, korabban a
védjegyjogosult hozzijarulasaval az egyik tagdllamban forgalmazott terméknek valamely
harmadik személy altali, a jogosult engedélye nélkiil egy masik allamban torténd forgalmazasaval
szemben .

25. Ami a védjegyjogosult azon jogat illeti, hogy fellépjen az 1j csomagoldsba atcsomagolt
terméknek a védjegyével torténd forgalmazasa ellen, a Birdsag a Hoffmann-La Roche itéletében ™
ugy hatdrozott, hogy ilyen helyzetben a védjegyjogosult fellépése fészabdly szerint indokolt. A
Birdsag szerint ugyanis a védjeggyel ellatott aru 4j csomagoldsba torténd dtcsomagolasat kovetd
forgalomba hozataldnak elfogadisa egyenértékli a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé
vallalkozas bizonyos — nevezetesen a védjegy Gj csomagoldson val6 elhelyezésére iranyuld —
lehetdségének elismerésével, amely rendes koriilmények kozott a védjegyjogosult szamara van
fenntartva®.

26. Ugyanakkor a védjegyjogosult részérdl a fellépéshez valé joganak gyakorldsa a tagallamok
kozotti kereskedelem rejtett korlatozdsanak mindsiilhet. Ez lenne a helyzet tobbek kozott akkor,
ha az atcsomagolast oly mdédon végzik, amely nem érinti sem a termék eredetét, sem az eredeti
allapotat. A termék eredeti allapotat nem érinti tobbek kozott akkor, ha azt kettds csomagolasba
csomagoljdk, és az atcsomagolds kizardlag a kiils6 csomagoldsra vonatkozik, vagy ha az
atcsomagolast hatdsag ellendrzi. Ilyen koriilmények kozott ugyanis az, ha a védjegyjogosult
ugyanazon termék tekintetében kiillonb6zé tagallamokban kiilonb6zé csomagolasokat hasznal,
majd fellép az e termék parhuzamos importja érdekében 1Uj csomagolisba torténd
atcsomagolasaval szemben, a tagallamok kozott mesterséges piaclezarast segitene el ™.

27. A Bir6sag tehat ugy itélte meg, hogy a tagallamok kozotti kereskedelem rejtett korlatozasanak
mindsil a védjegyjogosult fellépése egy Gj csomagolasba atcsomagolt termék sajat védjegyével
torténd forgalmazasa ellen, amennyiben

— bizonyitast nyer, hogy a védjegyjognak a jogosult éltali érvényesitése — az daltala alkalmazott
értékesitési rendszert figyelembe véve — a tagallamok kozott mesterséges piaclezarast segitene
eld;

10 1974. oktdber 31-i itélet (16/74, EU:C:1974:115). A Bir6sag korabbi itélkezési gyakorlatdban ,, Winthrop-itélet” néven hivatkoznak erre az
itéletre.

1 Lasd a rendelkezé rész 1. pontjat.

12 1978. mdjus 23-i itélet (102/77, a tovabbiakban: Hoffmann-La Roche itélet, EU:C:1978:108, a rendelkezé rész la. pontja).
3 Hoffmann-La Roche itélet (11. pont).

4 Hoffmann-La Roche itélet (9. és 10. pont).
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— bizonyitast nyer, hogy az datcsomagolds nem sérti a csomagoldsban taldlhaté aru eredeti
allapotat;

— avédjegyjogosultat elézetesen tdjékoztatjak az dtcsomagolt aru forgalomba hozatalarél, és
— az G4j csomagolason feltiintetik, ki végezte az aru dtcsomagolasat .

28. Ezt kovetben az uniés jogalkoté a 89/104/EGK™ iranyelv 7. cikkében megerdsitette a
védjegyjogosult arra vonatkozé joga kimeriilésének elvét, hogy fellépjen a védjegyével ellatott,
kordbban a védjegyjogosult engedélyével az egyik tagallamban forgalmazott terméknek a jogosult
engedélye nélkiil egy masik allamban torténd forgalmazésaval szemben. E rendelkezést 1ényegében
azonos megfogalmazasban atvette a 207/2009 rendelet 13. cikke és a 2008/95 iranyelv 7. cikke is.

29. A Bir6sag mindazondltal tovabbra is az aruk szabad mozgéasaval 6sszefiiggésben értelmezi e
rendelkezéseket, és ugy itéli meg, hogy azok ugyanazt a célt kovetik, mint a jelenlegi
EUMSZ 36. cikk, igy az ez utébbi rendelkezés alapjan kialakitott itélkezési gyakorlata'” tovabbra is
aktualis. '

30. Ezt az itélkezési gyakorlatot azonban a Birdsag késobbi itéleteiben bizonyos kérdésekben
pontositotta és kiegészitette.

31. Igy tobbek kozott kifejtette, hogy az 1j csomagolasba atcsomagolt terméknek a
védjegyjogosult sajat védjegyével torténé forgalmazdsaval szemben a jogosult részérdl torténd
fellépése akkor jarul hozza a piacok részekre toredezéséhez, ha ez az atcsomagolas sziikséges
ahhoz, hogy a terméket az importal6 tagéllamban forgalmazzak. Ennek sziikségessége akkor meriil
fel, ha a termék az eredeti csomagoldasaban az emlitett tagallam jogszabalyai vagy gyakorlata miatt
nem hozhat¢ forgalomba®.

32. Egyébirant még egy tovabbi feltétellel egésziiltek ki azok, amelyek alapjan a
védjegyjogosultnak tilos fellépnie az 1j csomagolasba atcsomagolt terméknek a jogosult
védjegyével torténd forgalmazasaval szemben; e feltétel szerint, az dtcsomagolt aru kilsé
megjelenése nem lehet olyan, amely sértheti a védjegy, illetve jogosultjanak hirnevét, kiillonosen a
csomagolds nem lehet sériilt, rossz mindségl vagy szennyezett ™.

33. Végiil a Birdsag ugy itélte meg, hogy azok a feltételek — kiillonosen a sziikségességre vonatkozd
feltétel —, amelyek teljesiilése esetén a védjegyjogosult nem kifogasolhatja az dtcsomagolt aru e
védjeggyel torténd forgalmazasat, nemcsak az 4j csomagolasba torténd atcsomagolds esetében
alkalmazandék, hanem az eredeti csomagoldson elhelyezett Gj cimkézéssel megvalosuld
atcsomagolas esetében is?'.

> Hoffmann-La Roche itélet (a rendelkezd rész 1b. pontja).

A védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabélyok kozelitésérdl sz6l6, 1988. december 21-i els6 tandcsi irdnyelv (HL 1989. L 40., 1. o.;
magyar nyelvi killonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.; helyesbités: HL 1992. L 17,, 1. 0.).

17" Pontosabban az EGK-Szerz6dés 36. cikke.

18 Lasd: Bristol-Myers Squibb és térsai itélet (40., 41. és 50. pont).

19 Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet (52—56. pont, valamint a rendelkezd rész 3. pontjanak els6 franciabekezdése).

% Bristol-Myers Squibb és térsai itélet (75—77. pont, valamint a rendelkezé rész 3. pontjanak negyedik franciabekezdése).

2 A 2007. 4prilis 26-i Boehringer Ingelheim és tdrsai itélet (C-348/04, EU:C:2007:249, 28-31. pontja és a rendelkezd rész 1. pontja).
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Az ,,dtmdrkdzds” (rebranding) és az Upjohn itélet

34. A Birdsag a védjegyjogosultnak az druja forgalmazdsaval szembeni fellépésével kapcsolatos
problémaval egy olyan helyzetben is taldlkozott, amikor a parhuzamos kereskedelemmel
foglalkozé viéllalkozds nem azt a védjegyet helyezte el a terméken, amellyel azt forgalomba
hoztdk, hanem egy masik, szintén e védjegyjogosulthoz tartozé védjegyet, amellyel az importaléd
tagéllamban a védjegyjogosult engedélyével azonos drukat forgalmaznak.

35. A Centrafarm itéletében® a Birdsag ugy itélte meg, hogy az aru szarmazasanak biztositasa,
amely a védjegy alapvetd rendeltetése, veszélybe keriilne, ha harmadik személy jogosult lenne
arra, hogy egy védjegyet — még ha eredeti is — els6 alkalommal helyezzen el az arun. Igy még
abban az esetben is, ha a gyarté ugyanazon aru tekintetében tobb védjegy jogosultja, az
EGK 36. cikk els6 mondatara® tekintettel felléphet ezen aru harmadik személy altal e védjegyek
valamelyikével torténd forgalmazasa ellen, ha ezt a védjegyet nem e jogosult helyezte el.* A
Birésag ugyanakkor megjegyezte, hogy a gyarték azon gyakorlata, hogy ugyanazon termékhez
killonboz6 tagallamokban kiillonb6z6 védjegyeket hasznidlnak, a piacok mesterséges felosztasara
iranyulhat. Ilyen helyzetben a védjegyjogosultnak a védjegy harmadik személy altali hasznélataval
szembeni fellépése az EGK 36. cikk mdsodik mondata® értelmében a tagidllamok kozotti
kereskedelem rejtett korlatozasanak mindsiil. Az tigy érdemében eljar6 birésag feladata annak
megallapitasa, hogy ez volt-e az emlitett jogosult szandéka.*

36. Bar az Upjohn itélet” alapjdul szolgdld tigy hasonlé helyzetre vonatkozott, a jogi kornyezet
eltérd volt. Ezt az tigyet ugyanis a 89/104 iranyelv hatdlybalépését, és a Bristol-Myers Squibb és
tarsai itélet kihirdetését kovetGen inditottdk meg, amelyben a Birdsiag pontositotta azokat a
feltételeket, amelyeknek teljesiilniiik kell ahhoz, hogy valamely védjegy jogosultja ne 1éphessen fel
a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas éltal 4j csomagoldsban wjracsomagolt
arunak a jogosult védjegyével torténd forgalmazasaval szemben. A kérdés tehit az volt, hogy a
Bristol-Myers Squibb és tarsai itéletben kifejtett elvek alkalmazandék voltak-e abban a
helyzetben, amikor egy védjegyet egy masik, ugyanazon jogosult tulajdondban allé védjeggyel
valtanak fel, valamint hogy ezen elvek alkalmazasinak feltétele volt-e a védjegyjogosultnak a
piacok tagallamok kozotti felosztasara iranyul6 szandéka.

37. Az Upjohn itéletben a Birdsag el6szor is megallapitotta, hogy a 89/104 iranyelv 7. cikke, amely
olyan védjegyhez f(iz6d6 jogok kimeriilésére vonatkozik, amellyel valamely arut a védjegyjogosult
hozzajarulasaval hoztak forgalomba, nem alkalmazand6 abban az esetben, ha a parhuzamos
kereskedelemmel foglalkozé véllalkozas e védjegyet az ugyanazon jogosult tulajdondban allé
masik védjeggyel valtotta fel. Az ligyet tehat az EK 30. cikkre és az EK 36. cikkre (jelenleg
EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36. cikk) tekintettel kellett elbiralni.*

2 1978. oktéber 10-i itélet (3/78, EU:C:1978:174; a tovabbiakban: Centrafarm itélet). A Birésag korabbi itélkezési gyakorlataban ,,Amerika
Home Products itélet” néven hivatkoznak erre az itéletre.

% Jelenleg az EUMSZ 36. cikk els6 mondata.

2 Centrafarm itélet (12—18. pont).

% Jelenleg az EUMSZ 36. cikk méasodik mondata.

% Centrafarm itélet (19-23. pont).

71999. oktéber 12-i itélet (C-379/97, a tovébbiakban: Upjohn itélet, EU:C:1999:494).

% Lasd: Jacobs f6tandcsnoknak az Upjohn tigyre vonatkozé inditvanya (C-379/97, EU:C:1998:559, 20. pont).
» Upjohn itélet (27. és 28. pont).
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38. Ezt kovetden a Birdsag megallapitotta, hogy az eredeti védjegynek az dru Gjracsomagoldsat
kovetd ajboli elhelyezése és egy masik védjeggyel valo felvaltasa kozott nem all fenn olyan objektiv
killonbség, amely igazolnd a piacok mesterséges felosztdsara vonatkozo6 feltétel® eltérd
alkalmazéasat, mivel mindkét gyakorlat egy olyan védjegy parhuzamos kereskedelemmel
foglalkozé véllalkozés altali haszndlatdnak minésiil, amelynek e véllalkozds nem jogosultja.*

39. A Birdsag tehat ugy itélte meg, hogy amennyiben az importél6 tagallam védjegyjoga lehetévé
teszi a jogosult szamara, hogy fellépjen az ellen, hogy védjegyét harmadik személy a jogosult masik
védjegyével valtsa fel, és ez sziikséges ahhoz, hogy az arut az emlitett tagallamban forgalmazzak, a
tagallamok kozotti kereskedelemnek a piacok felosztdsara alkalmas akaddlyai allnak fenn,
fiiggetleniil attol, hogy e jogosult szandékaban allt-e ez a felosztas. *

40. Az Upjohn itélet kiindulépontként szolgalhatott volna a jelen tigyek elbiraldasahoz.
Mindazonaltal bizonyos fenntartasokat kell fogalmaznom ezen itélettel szemben, amennyiben az
kissé konnyelmtien elveti a 89/104 iradnyelvvel és annak 7. cikkével bevezetett
jogszabaly-mddositast.

41. El6szor ugyanis az ezen itélet alapjaul szolgalé tigynek az EGK-Szerz6dés rendelkezéseire
tekintettel torténd elbiraldsdval a Birdsag eltért a sajat itélkezési gyakorlatatol, amely szerint a
széban forg6 problémat kizardlag a 89/104 iranyelvre tekintettel kell elemezni, amelynek 7. cikke
»atfogd mddon szabdlyozza a védjegyjogok kimeriilésének kérdését az [Unidban] forgalomba
hozott arukat illeten”*.

42. Maésodszor, annak megallapitasaval, hogy nem volt kiilonbség az eredeti védjegy ujboli
elhelyezése és annak ugyanazon jogosulthoz tartozé masik védjeggyel val6 felvaltisa kozott, a
Birésag nem vette figyelembe azt a korilményt, hogy a 89/104 iranyelv 7. cikkének
hatélybalépését kovetden ez el6bbi helyzetben olyan védjegyrdl volt szd, amelyre vonatkozé jog
fészabdly szerint a torvény erejénél fogva kimeriilt. E védjegy harmadik személy altali hasznalata
tehat jogszert volt.

43. Végil harmadszor meg kell jegyezni, hogy a Birdsag, amikor a Szerz6déssel ellentétesnek itélte
a védjegyjogosult fellépését a védjegyének egy masik védjeggyel valéd felvaltasa céljabol torténd
felhaszndlasaval szemben, a Birésag hallgatélagosan azt dllapitotta meg, hogy a 89/104 irdnyelv*
Osszeegyeztethetetlen a Szerz6déssel. Az Upjohn itélet 39. pontjaban emlitett, ,,az importalo
tagdllamban fenndll6é védjegyjog” ugyanis nem mas, mint az ezen irdnyelvvel — amelynek 5. cikke
(1) bekezdésének a) pontja éppen arra biztosit jogot a jogosult szdmadra, hogy megtiltsa harmadik
személyeknek a védjeggyel azonos megjelolés gazdasagi tevékenység korében torténd, engedélye
nélkiili torténd haszndlatat a védjegy arujegyzékében szerepld arukkal, illetve szolgaltatasokkal
azonos aruk, illetve szolgdltatdsok vonatkozdsiban — harmonizédlt védjegyjog.*® Marpedig az
uniés intézmények éppugy kotelesek tiszteletben tartani a Szerz6dés szabdlyait, mint a
tagallamok.

% A fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet.

31 Upjohn itélet (37. és 38. pont).

%2 Upjohn itélet (39. pont).

% Bristol-Myers Squibb és térsai itélet (25. és 26. pont, valamint a rendelkez6 rész 1. pontja).

% Es szélesebb korben, az uniés védjegyjogot kovetd valamennyi aktus, amelynek relevins rendelkezései lényegében megegyeznek ezen
irdnyelv rendelkezéseivel.

% Lasd még a 207/2009 rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjat és a 2008/95 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjat.
% Bristol-Myers Squibb és térsai itélet (36. pont).
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44. Ezzel egyiitt nem javaslom az Upjohn itéletben kialakitott megoldds alkalmazasat. A
védjegyjog nem akadalyozhatja meg az aruk szabad mozgdasat, ha ez nem sziikséges a védjegyek
alapvetd funkcidjanak, azaz az aruk szarmazasanak biztositisa érdekében. E megoldasnak ezzel
szemben a mdasodlagos jognak a Birdsag altal értelmezett Szerzédésre figyelemmel alkalmazott
rugalmasabb értelmezésébdl kell szarmaznia.

Javaslat az dtmdrkazdsra vonatkozo 1j megkozelitésre

45. A Birdsag a Bristol-Myers Squibb és tarsai itéletében megallapitotta, hogy a 89/104 iranyelv
7. cikke?® megismétli azt az itélkezési gyakorlatat, amely az EGK 30. cikk és az EGK 36. cikk?*
értelmezése sordn elismerte a védjegyjog kimeriilésének elvét.*

46. A Birésag ezt kovetben egy olyan érvre adott valaszként, amely 1ényegében a 89/104 iranyelv
7. cikke (1) bekezdésének az EGK 36. cikkre vonatkoz¢ itélkezési gyakorlatdhoz képest sziikebb
alkalmazasi korével kapcsolatos, emlékeztetett arra, hogy ezen itélkezési gyakorlatbdl az
kovetkezik, hogy a védjegyjogosultnak a védjegy arun valé elhelyezésére vonatkozé kizarélagos
jogat bizonyos koriilmények kozott kimeriiltnek kell tekinteni, hogy lehet6vé tegyék ezzel az
importér szdmadra, hogy e védjeggyel olyan arukat forgalmazzon, amelyeket a jogosult hozott
forgalomba, vagy amelyeket az 6 kifejezett hozzdjaruldsiaval hoztak forgalomba egy masik
tagallamban. Igy a 89/104 irdnyelv 7. cikke (1) bekezdésének megszoritébb értelmezése az
EK 30. cikkbdl és az EK 36. cikkbdl eredé elvek jelentds médositasaval jarna. Marpedig egy ilyen
hatds az irdnyelvnek a Szerzddéssel valé Osszhangjara iranyuld kotelezettségre tekintettel
elfogadhatatlan lenne.*

47. A 89/104 iranyelv 7. cikkének (2) bekezdését illetéen a Birdsag ugy itélte meg, hogy mivel e
cikk ugyanazt a célt koveti, mint az EGK 36. cikk, vagyis a védjegyoltalomhoz és az druk szabad
mozgasahoz fiz6d6 érdekek Osszeegyeztetését, e két rendelkezést a Birdsagnak az EGK 36. cikk
keretében kialakitott itélkezési gyakorlata® alapjan, azonos mdédon kell értelmezni. Ugyanez az
elvet idézi fel az Upjohn itélet a 30. pontjaban, de a Birdsag ebbdl nem vont le kovetkeztetéseket.

48. Véleményem szerint azonban teljes mértékben le kell vonni azokat a kovetkeztetéseket,
amelyek a Birésag dltal az druk belsé piacon belilli szabad mozgasaval Osszefiiggésben a
védjegyjog kimeriilésére vonatkozédan elfogadott itélkezési gyakorlatbdl erednek. Noha ezen
itélkezési gyakorlatnak megfeleléen a késébbi unios jogi aktusoknak a 89/104 irdnyelv 7. cikkével
egyenértékli rendelkezései teljes korlien szabdlyozzdk e jogkimeriilés kérdését, és e
rendelkezéseket a Szerz6désnek a Birdsag altal értelmezett relevians rendelkezéseivel azonos
modon kell értelmezni, azonban a masodlagos jog értelmezése sordn a Birdsag éltal a védjegynek
a parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6 vallalkozds altal egy masik, ugyanazon jogosult
tulajdonédban allé védjeggyel torténd felvaltasara vonatkozodan elfogadott itélkezési gyakorlatot is
irdnyaddnak kell tekinteni.

49. Meg kell ugyanis jegyezni, hogy a Centrafarm itéletet még a 89/104 irdnyelv elfogadasa el6tt
hoztdk. Ezen irdnyelv elfogaddsinak idépontjdban tehat mar egyértelmd volt, hogy a
Szerz6désnek az aruk szabad mozgasira vonatkozé rendelkezései megtiltottak, hogy a

7 A jelen tigyekben a 207/2009 rendelet 13. cikke és a 2008/95 iranyelv 7. cikke.
% Jelenleg EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36. cikk.

*  Bristol-Myers Squibb és térsai itélet (31. pont).

% Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet. (32—-36. pont).

1 Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet (40. és 41. pont).
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védjegyjogosult felosztja a piacokat a tagallamok kozott oly médon, hogy ugyanazon termékre
kiilonboz6 tagallamokban kiilonbozé védjegyeket hasznal, majd fellép az ellen, hogy a
parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6 véllalkozas az exportalé tagallamaban hasznalt
védjegyet az importal6 tagallamban haszndlt védjeggyel véltsa fel. Ezt az itélkezési gyakorlatot ezt
kovetéen az Upjohn itélet pontositotta. Egyrészt a Birdsag eltekintett a védjegyjogosultnak a
piacok felosztiasara iranyulé szdndékira vonatkozéan a Centrafarm itéletben meghatarozott
feltételtdl. Masrészt a védjegy felvaltasanak eseteire a Birdsag a Bristol-Myers Squibb és tarsai
itéletben az Gj csomagoldsban torténd Gjracsomagolds vonatkozasaban megallapitott feltételeket
alkalmazta, tobbek kozott a sziikségesség feltételét, amely jelentésen korlatozza a védjegyjogosult
kizaroélagos jogai kimeriilésének terjedelmét. **

50. Ennélfogva, bar a védjegyjogosultat megilletd jog kimeriilésére vonatkoz6 unids jogi
rendelkezéseket ugyanugy kell értelmezni, mint azokat, amelyek a Szerz6édésnek a Birdsag altal
értelmezett rendelkezéseibdl kovetkeznek, a védjegyek helyettesitésére vonatkozdé szempontot
sziikségszeriien szintén figyelembe kell venni.

51. Noha a 207/2009 rendelet 13. cikkének és a 2008/95 irdnyelv 7. cikkének sz6 szerinti szovege
alapjan nem lehet ilyen kovetkeztetésre jutni, a teleologikus és rendszertani értelmezés*® utjan ezt
a kovetkeztetést kell levonni. Egyébként ezt mar Jacobs f6tandcsnok is javasolta az Upjohn tigyre
vonatkoz¢ inditvanyaban. *

52. A 207/2009 rendelet 13. cikkét és a 2008/95 iranyelv 7. cikkét tehat agy kell értelmezni, hogy a
védjegyjogosult nem csak annak a védjegynek a haszndlatat nem tilthatja meg, amellyel a széban
forgé arut 6 maga forgalomba hozta, vagy amelyeket az 6 kifejezett hozzajarulasaval hoztak
forgalomba, hanem azon védjegy hasznilatit sem, amellyel ugyanazon jogosult, vagy az 6
hozzajarulasaval mas személy azonos drukat hozott més tagallamokban forgalomba.

53. Ugyanakkor szem el6tt kell tartani, hogy azokban az esetekben, amikor a védjegyet az aru
Ujracsomagolasat kovetéen a parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6 vallalkozas a
védjegyjogosult hozzijarulasa nélkill helyezi el az darun, a védjegyjogosultat megilleté jog
kimertilésére vonatkozd uniés védjegyjogi rendelkezéseket a Birdsag altal értelmezett Szerzodés
fényében kell értelmezni. Ez az eset dll fenn kiilonosen abban az esetben, ha az exportald
tagallamban hasznalt védjegyet egy masik, ugyanazon jogosulthoz tartozé védjeggyel valtjak fel,
mivel ez a védjegy ujbdli feltiintetését is magaban foglalja. Marpedig ez az itélkezési gyakorlat
szamos olyan feltételt allapit meg, amelyeknek teljesiilniiik kell ahhoz, hogy a védjegyjog
ténylegesen kimeriiljon, vagyis ahhoz, hogy a védjegyjogosult ne hivatkozhasson e védjegyre annak
érdekében, hogy megakaddlyozza e védjegy harmadik személy altali hasznalatat.*

54. Ugyanis, bar az uniés védjegyjog széban forgd rendelkezéseiben alkalmazott logika szerint a
jogkimeriilés f6szabdly szerint akkor valosul meg, ha a védjeggyel ellatott arut az Unidéban hoztak
forgalomba, és a védjegyjogosult fellépésének lehetdsége olyan kivétel, amelynek feltétele a
jogosult jogos érdeke, a Birdsag az ujracsomagolasra vonatkozé itélkezési gyakorlatdaban
megforditotta ezt a logikat.* Ezen itélkezési gyakorlat logikdja szerint a jogkimeriilés hatélya
azokra az esetekre korlatozédik, amikor teljesiilnek az ezen itélkezési gyakorlatban felsorolt

# Upjohn itélet (42—45. pont).

# A magasabb szint(i jogi aktusokbdl ered6 kovetelmények figyelembevétele értelmében.
# C-379/97, EU:C:1998:559, 16., 17. és 69. pont.

% Lésd a jelen inditvany 24-33. pontjat.

% Pontosabban a Bir6sig nem forditotta meg sajit logikajat: védjegyjog — elv, jogkimeriilés — kivétel, amely az EK 36. cikkbél eredt,

a 89/104 iranyelv 7. cikkének bevezetését kivetéen, amely forditott logikan alapul.
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feltételek, amelyek megakaddlyozzdk a jogosultat abban, hogy a védjegye parhuzamos
kereskedelemmel foglalkoz6 vallalkozas altali haszndlatanak megtiltdsa céljabdl e védjegyére
hivatkozzon. A széban forgd rendelkezések e két bekezdése tehit nem értelmezhetd egymastol
elkiilonitve,” mivel a (2) bekezdés a Birdsag értelmezése szerint meghatdrozza az (1) bekezdés
hatalyat.

55. Ez jelentdsen enyhiti az arra irdnyuld javaslatom radikdlis jellegét, hogy e rendelkezések
alkalmazasat kiterjesszék arra az esetre, ha a védjegyet egy masik, ugyanazon jogosulthoz tartozé
védjeggyel valtjak fel. Ugyanis, bar a Birésag itélkezési gyakorlatdban annak érdekében
kidolgozott feltételek tobbsége, hogy a védjegyjogosult ne hivatkozhasson a védjegyére valamely
aru e védjeggyel torténd forgalmazasanak megakaddalyozasa céljabdl, szubjektiv jellegli, és a
parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6 vallalkozds befolyasa ald tartozik, a sziikségesség
feltétele viszont objektiv jellegli, és nagymértékben korlatozza e parhuzamos kereskedelemmel
foglalkozé viéllalkozdas szabadsagat.

56. A Birdsag szerint ugyanis a sziikségesség feltétele akkor teljesiil, ha az importal6 tagallamban
fenndll6 szabdlyozas, illetve gyakorlat akaddlyozza az emlitett druknak az eredeti csomagoldsban
torténé forgalmazasit. Ezzel szemben e sziikségességi feltétel nem teljesiil, ha az aru
atcsomagolasa kizarélag a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas kereskedelmi
elényre vald torekvésével magyarazhaté®.

57. Az atmarkdzas vonatkozdsiban a sziikségesség feltétele azt foglalja magaban, hogy ahhoz,
hogy a védjegyjogosult ne 1éphessen fel az ellen, hogy az exportdl6 tagillamban altala hasznalt
védjegyet a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas az e jogosult altal az importald
tagdllamban azonos darukra haszndlt védjeggyel valtsa fel, az utébbi tagillamban fennallé
szabdlyozas vagy gyakorlat miatt lehetetlennek kell lennie, hogy az arut e tagallamban az eredeti
védjegy alatt ténylegesen forgalmazzdak.

58. Ezzel szemben, ha a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas kizardlag azért
valtja fel az eredeti védjegyet, hogy gazdasagi el6nyre tegyen szert, példaul, hogy kihasznalhassa
az importald tagillamban hasznalt védjegy jo hirnevét, vagy az darut magasabb termékkategéridba
helyezze, a sziikségesség feltétele nem teljesiil. Ilyen esetben ugyanis nincs veszélyben az aruk
szabad mozgdsanak lényege, amely megalapozza a védjegyjog kimeriilését a tagallamok kozotti
kereskedelemben, és ezért nem élvezhet els6bbséget a védjegyjogosult jogos érdekeivel szemben.

59. Igy az atmarkdazas esetén a védjegyjog kimeriilése azokra az esetekre korlatozodik, amikor az
atmarkazds objektive sziikséges annak biztositdsahoz, hogy az aru ténylegesen belépjen az
importal6 tagallam piacara.

60. Azt javaslom tehat, hogy a Birésag a 207/2009 rendelet 13. cikkét és a 2008/95 irdnyelv
7. cikkét ugy értelmezze, hogy a védjegyjogosult hivatkozhat e védjegyre annak érdekében, hogy
fellépjen az altala, vagy a hozzajaruldsaval mas dltal a védjegyével egy unids piacon forgalomba
hozott arunak egy tulajdonaban allé masik védjeggyel torténd forgalmazassal szemben, kivéve ha
teljesiilnek a Birésignak a parhuzamos kereskedelem targyat képezé aruk djracsomagoldsara
vonatkoz6 itélkezési gyakorlatdban megallapitott feltételek. E feltételek tobbek kozott

“ Amint azt a Bristol-Myers Squibb és tarsai itélet rendelkezd részének 2. és 3. pontja kozott fenndllé nyilvanvalé ellentmondés is mutatja,
ez el6bbi pont a védjegyjog kimeriilésének elvét veszi alapul, e masodik pedig a jogosult azon jogat, hogy e védjegyre hivatkozzon.

% 2007. aprilis 26-i Boehringer Ingelheim és tdrsai itélet (C-348/04, EU:C:2007:249, 36. és 37. pont).
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megkovetelik, hogy az drunak az importalé tagallam piacdra val6 tényleges eljutasahoz sziikség
legyen az eredeti védjegynek az e tagallamban forgalmazott azonos arukon szereplé védjeggyel
valé felvaltasara.

Egy generikus gyogyszermdrkdnak a referencia-gyogyszer védjegyével valo felvaltdsa esetén
torténd alkalmazds

61. A fenti megfontolasokra tekintettel azt kell megvizsgilni, hogy alkalmazhat6-e az altalam
javasolt értelmezés abban az esetben, amikor — mint a jelen iigyekben is — a parhuzamos
importér egy generikus gyoégyszerre az exportdld tagallamban haszndlt védjegyet egy
referencia-gyogyszernek az importalé tagallamban hasznalt védjegyével kivanja felvaltani. Az
alapiigyben szereplé helyzetek sajatossiga abban 4&ll, hogy a generikus gydgyszert és a
referencia-gyogyszert kapcsolt vallalkozasok forgalmazzak, és a két védjegy ugyanazon
jogosulthoz tartozik.

62. Amint az az alapiligyekben, valamint a Birdsag el6tti folytatott vitakbdl kovetkezik, a
parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas eljarasanak jogszeriisége tobbek kozott két
kovetelménytdl — nevezetesen az aruk azonossigara és az atmarkazas sziikségességére vonatkozéd
kovetelménytdl — fiigg.

Az druk azonossdgdra vonatkozo kovetelményrol

63. Az altalam javasolt értelmezés szerint a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé
vallalkozasnak — anélkiil, hogy a védjegyjogosult ez ellen felléphetne — jogaban 4all az exportaléd
tagallamban hasznalt védjegyet az importal6 tagallamban azonos druk tekintetében hasznalt
védjeggyel felvaltani. Az alapiigyekben a parhuzamos kereskedelem targyat képezdé aru egy
generikus gyogyszer, mig a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas altal az
importalé  tagdllamban  elhelyezett  védjegy az  emlitett  generikus  gydgyszer
referencia-gyogyszerének védjegye. Felmeriil tehat a kérdés, hogy a szabadalmi jog kimeriilése
szempontjabol a generikus gydgyszert és a referencia-gydgyszerét azonos arunak lehet-e tekinteni.

64. A generikus gyogyszert a 2001/83/EK iranyelv® 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja ugy
hatdrozza meg, mint ,a referencia-gyogyszerrel a hatéanyagok tekintetében azonos mindségi és
mennyiségi  Osszetétel, illetve azonos gydgyszerformdju gyogyszer, amelynek a
referencia-gyogyszerrel valé bio-egyenértékiiségét megfelelé biohasznosuldsi vizsgalatokkal
igazoltak”. Ezen irdnyelv 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az ilyen gyogyszerre tigynevezett
,roviditett” forgalombahozatali engedélyezési eljaras vonatkozik. Ugy kell ugyanis tekinteni, hogy
ugyanazokkal a jellemz&kkel rendelkezik, mint a referencia-gydgyszer.

65. Mindazonadltal maga a generikus gyogyszer meghatarozasa is elismeri a referencia-gyogyszer
bizonyos valtozatait, mind a hatéanyag kémiai formajat,* mind maganak a gydgyszernek a
gyogyszerformajat® illetéen. Egyébirant, bar a generikus gydégyszer és a referencia-gydgyszer

¥ A 2004. mdrcius 31-i 2004/27/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelvvel (HL 2004. L 136., 34. o.; magyar nyelvl kiilonkiadas
13. fejezet, 34. kotet, 262. 0.) médositott, az emberi felhasznédldsra szdnt gydgyszerek kozosségi kddexérdl sz4lé, 2001. november 6-i
eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvii kiillonkiadas 13. fejezet, 27. kotet, 69. o.; helyesbitések: HL
2006. L 235., 24. o.; HL 2014. L 239,, 81. o.; HL 2019. L 317., 115. 0.).

% ,Valamely hat6éanyag kiilonboz6 séit, észtereit, étereit, izomereit, izomerkeverékeit, komplexeit vagy szdrmazékait egyazon hatéanyagnak
kell tekinteni, kivéve ha tulajdonsdgaik jelentésen kiilonboznek a biztonsdgossag és/vagy hatdsossag tekintetében.”

51 ,A kiillonboz6 azonnali hatéanyag-leaddsu orélis gydgyszerformak egy és ugyanazon gydégyszerformanak tekintend6k.”
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kozott a hatdanyag és a terdpids hatdsok tekintetében bio-egyenértékiiség all fenn, ez elébbi
gyogyszer mégis eltérhet ez utébbitdl segédanyagai,* kiszerelése vagy olyan tényezék miatt, mint
példaul az ize.

66. Emellett, bizonyos gyogyszerek® mdas egyenértékii gydgyszerekkel valé helyettesitése
— fiiggetleniil attdl, hogy generikus vagy referencia-gyogyszerekrdl van-e sz — a kezelés soran
orvosilag ellenjavallt. Ez a helyzet tobbek kozott az alapligyben szerepld gydgyszerek egyike
esetében, amint azt az Impexeco és PI Pharma a Birdsig kérdéseire adott valaszukban allitja.
Ugyanakkor, e felek dllitasaval ellentétben ez a koriilmény, amely tavol all attél, hogy bizonyitsa
az atmarkdzas sziikségességét, véleményem szerint azt mutatja, hogy egy ilyen gydgyszer
atmarkazasa orvosi szempontbdl nem fogadhaté el. Ha ugyanis orvosi okok miatt tilos valamely
gyogyszer masik gyogyszerrel vald helyettesitése a kezelés sordn, a gydgyszer megnevezésének
helyettesitése megtévesztheti az egészségiigyi szakembereket és a betegeket, ami potencidlisan
sulyos kovetkezményekkel jar az egészségre. Oka van annak, hogy a forgalombahozatali engedély
iranti kérelemben fel kell tiintetni a gydgyszer nevét. A gyégyszerek esetében ugyanis a termék
neve fontosabb szerepet tolt be, mint a védjegyek, amelyek pusztin a termék szarmazdsanak
jelzését jelentik.

67. Bar a generikus gydgyszerek és referencia-gyogyszereik terapias szempontbdl egyenértékiek,
véleményem szerint azonban f6szabdly szerint nem mindsiilnek azonos arunak azon kiilonbségek
miatt, amelyek miatt egymastél megkiilonboztethetéek.

68. Ez nem vdéltoztat azon, hogy a generikus gydgyszer és a referencia-gyogyszer sajatos
helyzetekben - tobbek kozott akkor, ha mindkettét ugyanaz a szervezet vagy kapcsolt
véllalkozasok gyartjak — valéjaban eltéré szabalyok szerint forgalmazott azonos aru lehet. Ugy
tlinik, hogy az Impexeco és a PI Pharma ezt dllitja az alapeljarasban. Ennek ellenérzése a nemzeti
hatdsagok és birdsagok feladata.

69. Ilyen esetben, ellentétben azzal, amit a Novartis az észrevételeiben dllit, sem a generikus
gyogyszerekre és a referencia-gyogyszerekre alkalmazandé eltérd jogi szabalyozas, sem azok
egészségligyi szakemberek vagy betegek dltali eltérd észlelése nem elegend6 ahhoz, hogy igazolja
az e gyogyszerek védjegyeinek jogosultjait e gyogyszerekkel kapcsolatban megilleté azon jogat,
hogy fellépjen az exportal6 tagallamban hasznalt védjegynek az importaléd tagallamban hasznalt
védjeggyel torténd felvaltasaval szemben. Ugyanis abban az esetben, ha ez sziikséges lenne a
parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozas szimdara ahhoz, hogy beléphessen ez utébbi
tagallam piacdra, ez a lehet6ség lehetévé tenné a jogosult szamadra, hogy a piacokat oly médon
zarja le, hogy ugyanazt a terméket hol referencia-gyogyszerként, hol generikus gyogyszerként
forgalmazza, és ezdltal akaddlyozza e terméknek az Unién beliili szabad mozgasat. A
védjegyoltalom kimeriilése szempontjabol tehat kizardlag az daruk onmagukban rejlé
tulajdonsagai alapjan kell értékelni az druk azonossagat.

70. Ez elvezet a masodik feltételhez, vagyis a védjegy felvaltasanak sziikségességére vonatkozd
feltételhez.

2 Vagyis olyan 0sszetevéi, amelyek nem hatéanyagok.
% Az ugynevezett ,sz(ik terdpids tartomanyu gydégyszerek”.
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A sziikségességi feltételrdl

71. Amint azt mar emlitettem,* a védjegyjogosult nem léphet fel azzal szemben, hogy védjegyét
egy parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6 vallalkozas felhaszndlja az exportdlé tagallamban
hasznalt védjegy felvaltasa érdekében, feltéve tobbek kozott, hogy az objektive sziikséges annak
biztositasdhoz, hogy az aru ténylegesen belépjen az importalé tagillam piacdra. Ez egyértelmien
kovetkezik az Upjohn itéletb6l.”® Ez arra vezethetd vissza, hogy a védjegyhez f:iz6d6 jog
kimeriilését a belsé piac kovetelményei indokoljdk abban az esetben, ha a védjegyet egy masik,
ugyanazon jogosulthoz tartozé védjeggyel valtjak fel.

72. Ugyanakkor gy vélem, hogy abban az esetben, ha valamely generikus gyégyszer védjegyét az
importalé tagallam piacan engedélyezett referencia-gyogyszer védjegyével valtjak fel, ez a feltétel
csak kivételes helyzetekben teljesiil.

73. Ugyanis — amint azt a Novartis helyesen megjegyzi — a Birésagnak mar alkalma volt
megallapitani, hogy valamely tagallam fészabdly szerint nem tagadhatja meg az olyan generikus
gyogyszer parhuzamos importjanak engedélyezését, amelynek referencia-gyogyszere e
tagallamban forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik,* kivéve ha a megtagadast az egészség
védelmével kapcsolatos okok igazoljak.*

74. Igy a parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozds 4ltaldban jogosult arra, hogy sajdt
neve alatt forgalomba hozzon egy olyan generikus gyégyszert, amelynek referencia-gyogyszerét
az importal6 tagillamban engedélyezték. A generikus gydgyszer (nevébdl allo) védjegyének a
referencia-gyégyszer (nevébdl dllo) védjegyével vald felviltasa tehat nem sziikséges, fiiggetleniil
attol, hogy a parhuzamos kereskedelem targyat képezd generikus gyogyszer az importald
tagdllamban is engedélyezett-e. Ezzel szemben, ha az egészségvédelemmel kapcsolatos okokkal
ellentétes ennek engedélyezése, ezt még fokozza, ha a generikus gyoégyszert a
referencia-gyogyszer neve mogé rejtik, és emiatt az engedélyt a belsé piaci szabdlyoknak
megfelel6en nem adjak meg, fliggetleniil attdl, hogy a referencia-gydgyszer védjegyének jogosultja
esetlegesen tiltakozott-e.

75. Ez elegend6 ahhoz, hogy teljesiiljenek az aruk szabad mozgdasara vonatkoz6 kovetelmények.
Az Impexeco és a PI Pharma azon érvei, amelyek minden olyan piac elérésének sziikségességére
alapulnak, ahol a referencia-gyégyszer védjegyének jogosultja jelen van, illetve amelyek az
orvosoknak a referencia-gydgyszer rendelésére vonatkozé szokasos gyakorlatara vonatkoznak,
nem valtoztatnak ezen a megallapitison.

76. El6szor is, bar az aruk szabad mozgasa garantalja a parhuzamos kereskedelemmel foglalkoz6
vallalkozas szamdra az importal6 tagallam piacdhoz vald tényleges hozzaférést, nem biztositja
szamdra azt a jogot, hogy barmely arut barmely védjeggyel forgalmazzon. Mivel a parhuzamos
kereskedelemmel foglalkozé véllalkozdas a generikus gydgyszert a generikus gydgyszer
védjegyével, a referencia-gydgyszert a referencia-gyogyszer védjegyével forgalmazhatja — adott
esetben a csomagoldsnak az importdlé tagillam piaci kovetelményeinek valé megfelelés
érdekében torténé kiigazitasaval —, a belsé piaci szabdlyok nem kovetelik meg, hogy a
parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé vallalkozéds jogosult legyen e védjegyek egyikének a
masikkal valé felvaltasara, ami e védjegyek jogosultjainak jogaiba titkozik.

% Lasd a jelen inditvany 60. pontjat.

% Lasd ezen itélet 42—45. pontjat.

% 2019. jalius 3-i Delfarma itélet (C-387/18, EU:C:2019:556, rendelkezé rész).
57°2019. jalius 3-i Delfarma itélet (C-387/18, EU:C:2019:556, 36. pont).
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77. Mésodszor, minden generikus gydgyszer - fiiggetleniil att6l, hogy a parhuzamos
kereskedelem targyat képezi-e, vagy sem — fogalmilag a referencia-gydgyszer altal elfoglalt piacra
1ép, mindazon kovetkezményekkel egyiitt, amelyekkel ez az orvosok és a betegek szokasai
vonatkozdsidban jar. A generikus gydgyszert forgalmazé személynek kell tehat meggy6znie
tgyfeleit arrél, hogy ezt a gyodgyszert haszndljadk. Minden arra irdnyul6 kisérlet, hogy ezen
eredményt a védjegy lecserélésével érjék el, a kereskedelmi elényre valé torekvés korébe tartozik,
és igy arra nem terjed ki a védjegyjog kimeriilése. >

Kozbensé kovetkeztetés

78. A fenti megfontolasok alapjan arra a kovetkeztetésre jutottam, hogy noha a 207/2009 rendelet
13. cikke és a 2008/95 iranyelv 7. cikke — a Birdsag altal értelmezett Szerzédés fényében
értelmezve — megakadalyozza a védjegyjogosultat abban, hogy fellépjen azzal szemben, hogy az
altala az exportdld allamban haszndlt védjegyét egy parhuzamos kereskedelemmel foglalkozé
vallalkozas felhaszndlja az importalé tagallamban azonos arukra hasznalt védjegy helyettesitése
érdekében, amennyiben az ezen itélkezési gyakorlatbdl eredé e feltételek teljesiilnek, ez a
generikus gyégyszer védjegyének egy referencia-gyogyszer védjegyével vald felvaltasa esetén csak
kivételesen alkalmazhaté.

Kovetkeztetés

79. A fenti megfontoldsokra tekintettel azt inditvinyozom, hogy a Birésdg a Hof van beroep te
Brussel (briisszeli fellebbviteli birdsdg, Belgium) éltal elézetes dontéshozatalra el6terjesztett
kérdésekre a kovetkez6 valaszt adja:

A 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelettel mddositott, az
eurdpai unids védjegyrdl szolo, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet 13. cikkét és a
védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl sz616, 2008. oktédber 22-i 2008/95/EK
eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv 7. cikkét az EUMSZ 34. cikkel és az EUMSZ 36. cikkel
Osszefliggésben ugy kell értelmezni, hogy egy referencia-gydgyszer védjegyének jogosultja
felléphet a védjegy harmadik személy altali, arra irdnyulé hasznaélata ellen, hogy a parhuzamos
kereskedelem keretében e védjeggyel egy olyan védjegyet véltson fel, amellyel egy generikus
gyogyszert egy masik tagallamban a védjegyjogosult hozott forgalomba, vagy amelyeket az 6
kifejezett hozzdjaruldsaval hoztak forgalomba, kivéve ha egyfel6l a két gydgyszer anyagaban
megegyezik egymassal, és masfeldl a védjegy felvaltasa vonatkozasaban teljesiilnek a Birdsag altal
az 1996. jalius 11-i Bristol-Myers Squibb és tarsai itéletben (C-427/93, C-429/93 és C-436/93,
EU:C:1996:282), valamint a 2007. 4prilis 26-i Boehringer Ingelheim és tdrsai itéletben (C-348/04,
EU:C:2007:249) meghatarozott feltételek.

% Upjohn itélet (44. pont).
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