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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
YVESA BOTA
przedstawiona w dniu 12 maja 2011 r."

1. W niniejszych sprawach zwrécono sie do
Trybunatu z wnioskami o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wy-
kladni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ma-
jacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych® oraz zwiazanego z nia orzecz-
nictwa, zwlaszcza wyrokéw z dnia 23 maja
1978 r. w sprawie Hoffmann-La Roche.?,
z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie Pfizer*
oraz z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie MPA
Pharma®, i w sprawach potaczonych Bristol-
-Myers Squibb i in.°.

2. W tych wyrokach Trybunal okreslil wa-
runki, na jakich importer réwnolegly moze
wprowadzaé¢ do obrotu przepakowane pro-
dukty lecznicze oznaczone znakiem towa-
rowym, bez mozliwosci sprzeciwu ze strony
wlasciciela znaku towarowego. Pytania, ktdre
Hojesteret (sad najwyzszy) (Dania) przed-
klada Trybunalowi, odnosza si¢ do jednego
z tych warunkéw, a mianowicie wskazania
na nowym opakowaniu podmiotu, ktéry do-
konal przepakowania. Pytania te dotycza
zasadniczo kwestii, czy warunek ten wyma-
ga wskazania nazwy przedsiebiorstwa, kto-
re dokonuje fizycznie przepakowania, czy
tez wystarczy wymieni¢ nazwe posiadacza
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pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pro-
duktu leczniczego bedgcego przedmiotem
importu réwnoleglego, ktéry wydaje instruk-
cje w zakresie zakupu i przepakowania przed-
siebiorstwu dokonujacemu przepakowania.

3. W niniejszej opinii opowiem si¢ za druga
czescig alternatywy. Sugeruje zatem, aby Try-
bunat orzekl, ze wykladni art. 7 ust. 2 dyrek-
tywy 89/104 nalezy dokonywac w ten sposéb,
ze fakt, iz na opakowaniu produktu przepa-
kowanego nie ma wzmianki o przedsiebior-
stwie, ktére rzeczywiscie dokonalo jego prze-
pakowania, nie pozwala wlascicielowi znaku
towarowego sprzeciwi¢ si¢ wprowadzaniu
omawianego produktu do obrotu, jezeli obok
nazwy producenta na opakowaniu tym figu-
ruje nazwa przedsiebiorstwa, ktére kontrolu-
je czynno$¢ przepakowania i ktére ponosi za
nig odpowiedzialnosc.

I — Ramy prawne

4. Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytutowa-
ny ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowi:
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»1 Zarejestrowany znak towarowy przy-
znaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wiasciciel jest uprawniony do zaka-
zania wszelkim [osobom)] trzecim, ktére nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktdrego z po-
wodu jego identycznosci lub podobien-
stwa do znaku towarowego oraz iden-
tycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy
i to oznaczenie, istnieje prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w btad [odbior-
cow], ktére obejmuje prawdopodobien-
stwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réw-
niez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawnio-
ny do zakazania wszelkim osobom trzecim,
ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia identycz-
nego lub podobnego do wspdlnotowego zna-
ku towarowego w odniesieniu do towaréw
lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktérych zarejestrowano [...] znak towaro-
wy, w przypadku, gdy cieszy sie on renoma
[w panstwie czlonkowskim] i w przypadku,
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnio-
nej przyczyny powoduje nienalezna korzysé
z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniaja-
cego charakteru lub renomy wspoélnotowego
znaku towarowego [powoduje czerpanie nie-
naleznej korzysci z odrézniajacego charakte-
ru lub renomy znaku towarowego badz tez
dziata na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabro-
nione, miedzy innymi, nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach
lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie
ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem,;

c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim
oznaczeniem,;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych i w reklamie.

5. Zgodnie z brzmieniem art. 7 tej dyrektywy
zatytulowanego ,Wyczerpanie praw przyzna-
nych przez znak towarowy”:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela
do zakazania uzywania tego znaku w odnie-
sieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzo-
ne do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod
tym znakiem towarowym przez wlasciciela
lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wla-
$ciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami,
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szczegolnie w przypadku, gdy stan towaréw
[ulegl zmianie lub pogorszeniu] po wprowa-
dzeniu ich do obrotu”.

6. Dyrektywa 89/104 zostala uchylona dy-
rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika, 2008 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych’, ktéra weszta w zycie
w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej jednak
z uwagi na date zajscia okoliczno$ci faktycz-
nych spory przed sadem krajowym podlegaja
nadal przepisom dyrektywy 89/104.

7. Artykuly 5 i 7 dyrektywy 89/104 zostaly
odpowiednio transponowane do prawa dun-
skiego przez art. 4 i 6 Varemaerkeloven (usta-
wy o znakach towarowych) %

II — Postepowania przez sadem krajowym
i pytania prejudycjalne

A — Sprawa C-400/09

8. Spétki Orifarm A/S (zwana dalej ,Ori-
farm”), Orifarm Supply A/S (zwana dalej
»Orifarm Supply”), Handelsselskabet af 5.

7 — Dz.U.L299,s.25.

8 — Zobacz obwieszczenie w sprawie ogloszenia tekstu jednoli-
tego nr 782 z dnia 30 sierpnia 2001 r., ze zmianami.
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januar 2002 A/S, w likwidacji (zwana dalej
»Handelsselskabet”) i Ompakningsselska-
bet af 1. november 2005 A/S (zwana dalej
»Ompakningsselskabet”) naleza do koncernu
Orifarm, ktéry jest najwazniejszym impor-
terem réwnoleglym produktéw leczniczych
krajéw nordyckich i ktéry w 2008 r. byt naj-
wazniejszym dostawca produktéw leczni-
czych do dunskich aptek. Gltéwna siedziba
koncernu znajduje sie w Odense (Dania).

9. Handelsselskabet i Orifarm sa badz byly
posiadaczami pozwolefi na dopuszczenie do
obrotuisprzedaz spornych produktéw leczni-
czych, podczas gdy Orifarm Supply i Ompak-
ningsselskabet, ktéra nosita nazwe Medipack
A/S (zwana dalej ,Medipack”) w okresie prze-
pakowywania i sprzedazy przedmiotowych
preparatéw dokonaly rzeczywiscie przepako-
wywania oraz s badz tez byly posiadaczami
pozwolen na przepakowanie.

10. Wszystkie decyzje zwigzane z zaopatrze-
niem, prezentacj3, magazynowaniem i sprze-
daza sa podejmowane przez Orifarm, podczas
gdy Ompakningsselskabet nabywa i prze-
pakowuje produkty oraz przejmuje odpo-
wiedzialno$¢ za przestrzeganie wytycznych
wydawanych przez Leegemiddelstyrelsen
(duniska agencje produktéw leczniczych)
przeznaczonych dla podmiotéw dokonuja-
cych przepakowania. Ompakningsselskabet
(Medipack) zatrudnia 210 pracownikéw, kto-
rzy zajmuja sie logistyka, magazynowaniem
i fizycznym przepakowywaniem, podczas
gdy Orifarm zatrudnia 15 — 20 pracownikéw
zwlaszcza do celéw wprowadzania produk-
téw leczniczych do obrotu.
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11. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme
BV i Merck Sharp & Dohme (zwane dalej,
facznie, ,Merck”) wszystkie naleza do kon-
cernu Merck. Koncern, ten jest jednym z naj-
wazniejszych $wiatowych koncernéw pro-
dukgji oryginalnych produktéw leczniczych.

12. Koncern Merck wyprodukowal sporne
produkty lecznicze, ktérych importu réw-
noleglego na rynek dunski dokonal koncern
Orifarm. Koncern Merck jest réwniez wla-
§cicielem znakéw towarowych zwiazanych
z omawianymi produktami lub posiada zdol-
no$¢ procesowa w zakresie umoéw licencyj-
nych zawieranych z wlascicielami znakéw
towarowych.

13. Od momentu rozpoczecia importu
réwnoleglego i wprowadzania produktéw
leczniczych do obrotu Orifarm i Handels-
selskabet przedstawialy sie jako podmioty
dokonujace przepakowania na opakowaniu
spornych produktéw leczniczych, w odnie-
sieniu do ktérych posiadaly pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, mimo iz fizycznego
przepakowania, w zalezno$ci od przypad-
ku i zgodnie z podanymi przez Orifarm lub
Handelsselskabet instrukcjami, dokonywaly
Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm
Supply lub dokonujace przepakowania pod-
mioty zewnetrzne. Ten ostatni przypadek nie
mial jednak miejsca w ramach rozpatrywa-
nych spraw.

14. Chociaz poczawszy od roku 2006 r. kon-
cern Orifarm zaczal umieszcza¢ na produk-
tach koncernu Merck wskazéwke ,Przepa-
kowane przez Medipack A/S dla Orifarm
A/S’, spoér przed sadem krajowym dotyczy
produktéw leczniczych, na ktérych opakowa-
niu nie figurowal podmiot rzeczywiscie do-
konujacy przepakowania, lecz jedynie nazwy

posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu i producenta, wraz ze wskazéwka

typu:

»lmportowany i
Orifarm A/S [...]

przepakowany przez

Producent: Merck Sharp & Dohme”

15. Merck wniést do Se- og Handelsretten
(sadu morskiego i handlowego) dwie skargi
przeciwko, odpowiednio, Orifarm i Orifarm
Supply, a takze, przeciwko Handelsselskabet
i Ompakningsselskabet, kwestionujac brak
wskazania na opakowaniu spornych produk-
téw leczniczych podmiotu rzeczywiscie do-
konujacego przepakowywania. W wyrokach
wydanych odpowiednio w dniach 21 lutego
2008 r. i 20 czerwca 2008 r, So- og
Handelsretten  stwierdzil, Zze pozwani
naruszyli prawa koncernu Merck do znaku
towarowego, nie wskazujac podmiotu rzeczy-
wiscie doko-nujacego przepakowania, i za-
sadzil zaplate przez nich na rzecz koncernu
Merck odszkodowania pienigeznego.

16. Hojesteret, do ktérego Orifarm, Orifarm
Supply, Handelsselskabet i Ompakningssel-
skabet wniosty skargi kasacyjne od wyrokéw
Se- og Handelsretten postanowil zawiesi¢
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postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu
z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladni [ww. wyrokéw Trybunatu

w sprawach] MPA Pharma [...] oraz [...]
Bristol — Myers Squibb i in. [...] nalezy
dokonywaé w ten sposob, ze podmiot
dokonujacy przywozu réwnoleglego,
ktéry jest uprawniony do wprowadzania
na rynek produktu leczniczego i posiada
informacje o tym przywozonym réwno-
legle produkcie leczniczym, oraz ktéry
wydaje niezaleznemu przedsigbiorstwu
instrukcje dotyczace nabycia i przepa-
kowania produktu leczniczego, szczegé-
16w wzoru opakowania produktu oraz
czynnosci zwigzanych z tym produktem,
narusza uprawnienia wlasciciela zna-
ku towarowego, podajac na opakowa-
niu zewnetrznym produktu leczniczego
przywozonego réwnolegle swoja nazwe
jako nazwe podmiotu przepakowujacego
— a nie niezaleznego przedsigbiorstwa,
ktére jest uprawnione do przepakowy-
wania i dokonalo przywozu produktéw
leczniczych oraz fizycznego przepako-
wania, obejmujacego takze (powtérne)
nanoszenie znaku towarowego danego
wlasciciela?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie pierwsze przyjecie
zalozenia, iz podanie jako nazwy pod-
miotu przepakowujacego nazwy pod-
miotu uprawnionego do wprowadza-
nia na rynek, a nie — przedsigbiorstwa,
ktére na zlecenie dokonalo fizycznego
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przepakowania, nie moze spowodowac
wyciagniecia przez konsumenta (uzyt-
kownika koricowego) blednego wniosku,
ze to wlasciciel znaku towarowego jest
odpowiedzialny za przepakowanie?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie pierwsze przyjecie
zalozenia, iz mozliwos¢ wprowadzenia
w blad co do tego, czy wlasciciel zna-
ku towarowego jest odpowiedzialny za
przepakowanie, jest wykluczona, jesli na-
zwa podmiotu, ktéry dokonat fizycznego
przepakowania, zostala podana jako na-
zwa podmiotu przepakowujacego?

Czy dla udzielenia odpowiedzi na pyta-
nie pierwsze znaczenie ma jedynie moz-
liwos$¢ wprowadzenia w btad co do tego,
czy wlasciciel znaku towarowego jest od-
powiedzialny za przepakowanie, czy tez
znaczenie dla tej odpowiedzi maja inne
zwigzane z wladcicielem znaku towaro-
wego wzgledy, [jak] to, ze (a) podmiot,
ktéry dokonuje przywozu réwnoleglego
i fizycznego przepakowania, a takze (po-
nownie) umieszcza znak towarowy tego
wlasciciela na zewnetrznym opakowaniu
produktu leczniczego, z tego wzgledu
potencjalnie dokonuje niezaleznego na-
ruszenia przystugujacych wlascicielowi
uprawnienn do znaku towarowego i (b)
moze to wynikac z sytuacji polegajacej na
tym, iz podmiot, ktéry dokonuje fizycz-
nego przepakowania, jest odpowiedzial-
ny za to, ze opakowanie narusza orygi-
nalny stan produktu leczniczego lub tez
wyglad przepakowanego produktu, jest
taki, iz mozna zalozy¢, ze szkodzi on
renomie wlasciciela znaku towarowego
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(zob. m.in. [ww.] wyrok w sprawach po-
faczonych [...] Bristol Myers Squibb i in.
[..D?

5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie pierwsze to, ze pod-
miot uprawniony do wprowadzania
na rynek, ktéry podal swa nazwe jako
nazwe podmiotu przepakowujacego,
w momencie zglaszania wlascicielowi
znaku towarowego zamiaru sprzedazy
pochodzacego z przywozu réwnoleglego
przepakowanego produktu lecznicze-
go nalezal do tego samego koncernu, co
podmiot, ktéry dokonal fizycznego prze-
pakowania (spoika siostrzana)?”.

B — Sprawa C-207/10

17. Paranova Danmark A/S (zwana dalej
»Paranova Danmark”) i Paranova Pack A/S
(zwana dalej ,,Paranova Pack”) sa sp6tkami za-
leznymi Paranova Group A/S, ktéra prowadzi
dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie importu
réwnoleglego produktéw leczniczych do Da-
nii, Finlandii i Szwecji. GIéwna siedziba tego
koncernu znajduje si¢ w Ballerup (Dania),
gdzie siedzibe swa maja réwniez dwie spoiki
zalezne.

18. Paranova Danmark jest posiadaczem
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu spor-
nych produktéw leczniczych.

19. Paranova Pack zajmuje sie przepakowa-
niem w calym koncernie i dokonala zatem
przepakowania fizycznego rozpatrywanych
produktéw leczniczych. Jest ona posiada-
czem pozwolenia na przepakowanie tych
produktéw leczniczych.

20. Wszystkie kwestie zwigzane z wybo-
rem produktéw na sprzedaz i na zakup oraz
z wnioskami o wydanie pozwolen na dopusz-
czenie do obrotu, zwlaszcza ze sposobami
pakowania, sa rozstrzygane przez Paranove
Danmark. Paranova Pack dokonuje fizycz-
nego zakupu i rzeczywistego przepakowania
tych produktéw leczniczych z zachowaniem
wymogdéw natozonych na sp6tki przepakowu-
jace przez Leegemiddelstyrelsen i sprzedaje je
ponownie zgodnie z przepisami prawa farma-
ceutycznego, przejmujac za to odpowiedzial-
no$¢. Ekspert odpowiedzialny za ostateczne
dopuszczenie partii towaréw byl pierwotnie
zatrudniony przez Paranove Danmark i zo-
stal w pewnym momencie przeniesiony do
Paranova Pack. W 2003 r. Paranova Danmark
zatrudniala 11 osob, a Paranova Pack — 164
osoby. Taki podzial przewazal réwniez w in-
nych latach majacych znaczenie dla niniejszej
sprawy.

21. Paranova Danmark przedstawiala sie
jako podmiot przepakowujacy na opakowa-
niu spornych produktéw leczniczych, w od-
niesieniu do ktérych posiadata pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu, cho¢ fizyczne
przepakowanie bylo dokonywane, w zalezno-
$ci od przypadku, przez Paranove Pack lub ze-
wnetrzne w stosunku do koncernu Paranova
podmioty przepakowujace. Jednakze ten
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drugi przypadek nie mial miejsca w niniejszej
sprawie.

22. Merck wytwarzal sporne produkty lecz-
nicze, ktérych importu réwnoleglego do
Danii dokonywatl koncern Paranova. Merck
jest tez wlascicielem znakéw towarowych
dotyczacych spornych produktéw bedacych
przedmiotem importu réwnolegtego lub po-
siada zdolnos$¢ procesowa w zakresie uméw
licencyjnych zawartych z wlascicielami zna-
kéw towarowych.

23. Merck wnidést dwie skargi przeciwko
Paranovie Danmark i Paranovie Pack, kwe-
stionujac brak wskazania na opakowaniu
spornych produktéw leczniczych podmiotu
rzeczywiscie dokonujacego przepakowania.
W nastepstwie tych skarg zakazano Paranovie
Danmark i Paranovie Pack — odpowied-
nio, postanowieniem z dnia 26 pazdziernika
2004 r. wydanym przez Fogedretten i Ballerup
i utrzymanym w mocy w wyniku odwo-
fania w dniu 15 sierpnia 2007 r. przez Se- og
Handelsretten, oraz wyrokiem tego ostatnie-
go sadu z dnia 31 marca 2008 r. — sprzedazy
omawianych produktéw leczniczych z tego
wzgledu, ze ich opakowanie nie wskazywalo
prawdziwego podmiotu przepakowujacego.

24 Hojesteret, do ktérego Paranova Dan-
mark i Paranova Pack wniosly skargi kasa-
cyjne od wyrokéw Seg- og Handelsretten,
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrédcic
sie¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladni art. 7 ust. 2 [...] dyrekty-
wy 89/104 [...] oraz zwigzanego z nia
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orzecznictwa, a w szczegélnosci [ww.]
wyrokéw w sprawach Hoffmann-La
Roche [...], Pfizer [...] oraz Bristol-Myers
Squibb i in. [...], nalezy dokonywac
w ten sposob, ze wlasciciel znaku towa-
rowego moze powola¢ sie na te przepi-
sy, by uniemozliwi¢ wprowadzajacej do
obrotu spélce podmiotu dokonujacego
przywozu réwnolegtego, ktéra jest posia-
daczem pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego w panstwie
czlonkowskim, sprzedaz tego produktu
ze wskazaniem, ze zostal przepakowany
przez spétke wprowadzajaca do obrotu,
cho¢ zlecita ona fizyczne przepakowanie
innej spoice — spolce przepakowujacej —
ktorej spotka wprowadzajaca do obrotu
udziela instrukcji w zakresie nabywania
i przepakowywania produktu, szczegé-
fowego zaprojektowania opakowania
produktu i innych ustalen zwigzanych
z produktem, i ktéra to spotka przepa-
kowujaca posiada pozwolenie na prze-
pakowanie i w trakcie przepakowywania
ponownie umieszcza znaki towarowe na
nowym opakowaniu?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie [pierwsze] przyjecie
zalozenia, iz podanie na opakowaniu
przez podmiot dokonujacy przywozu
réwnoleglego nazwy producenta wraz
z opisanym wskazaniem podmiotu od-
powiadajacego za przepakowanie, nie
moze prowadzi¢ do wprowadzenia kon-
sumenta  (uzytkownika koricowego)
w blad, co do pochodzenia produktu lub
spowodowaé wyciagniecia przez niego
btednego wniosku, ze to wlasciciel zna-
ku towarowego jest odpowiedzialny za
przepakowanie?



3)

4)

ORIFARM I IN.

Czy dla udzielenia odpowiedzi na py-
tanie [pierwsze] znaczenie ma jedynie
ryzyko wprowadzenia konsumenta lub
uzytkownika koncowego w btad, co do
tego, czy wlasciciel znaku towarowego
jest odpowiedzialny za przepakowanie,
czy tez znaczenie dla tej odpowiedzi
maja inne zwiazane z wlascicielem zna-
ku towarowego wzgledy, na przyklad to,
ze (a) podmiot, ktéry rzeczywiscie do-
konuje nabycia i przepakowania, a tak-
ze ponownie umieszcza znak towarowy
tego wlasciciela na opakowaniu z tego
wzgledu potencjalnie sam narusza przy-
slugujace wlascicielowi uprawnienia do
znaku towarowego i (b) moze to wynikac
z sytuacji polegajacej na tym, iz podmiot,
ktéry dokonuje fizycznego przepakowa-
nia, jest odpowiedzialny za to, ze opako-
wanie narusza oryginalny stan produktu
leczniczego lub ze (c) wyglad przepako-
wanego produktu jest taki, iz mozna za-
ozy¢, ze szkodzi on renomie wlasciciela
znaku towarowego?

Jedli odpowiadajac na pytanie [trzecie],
Trybunal stwierdzi, ze znaczenie ma tez
uwzglednienie okolicznosci, iz spétka
przepakowujgca potencjalnie sama na-
rusza uprawnienia do znaku towarowego
jego wlasciciela, to czy Trybunal moze
wskazad, czy dla udzielenia tej odpowie-
dzi istotna jest okolicznos¢, ze spolka
wprowadzajaca do obrotu i spétka prze-
pakowujaca podmiotu dokonujacego
przywozu réwnoleglego, sa w $wietle pra-
wa krajowego odpowiedzialne solidarnie

za naruszenie uprawnien ze znaku towa-
rowego jego wlasciciela?

Czy ma znaczenie dla udzielenia od-
powiedzi na pytanie [pierwsze] to, ze
podmiot dokonujacy przywozu réwno-
legtego, ktéry posiada pozwolenie na do-
puszczenie do obrotu i podal swa nazwe
jako nazwe podmiotu przepakowujace-
go, w momencie zgtaszania wtascicielowi
znaku towarowego zamiaru sprzedazy
przepakowanego produktu leczniczego
nalezal do tego samego koncernu co
spotka, ktéra dokonala fizycznego prze-
pakowania (spotka siostrzana)?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie [pierwsze] okolicz-
no$¢, ze spdlka przepakowujaca zosta-
ta wskazana jako producent w ulotce
umieszczonej w opakowaniu?”

III — Moja analiza

25. Pytania przedlozone Trybunalowi przez
Hojesteret, ktére nalezy rozpatrywac lacz-
nie’, zmierzaja zasadniczo do ustalenia,
czy wykladni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104

9 — Z wyjatkiem pytania széstego w sprawie C-207/10, ktore,

jak zostalo to potwierdzone na rozprawie, posiada charakter
hipotetyczny i jest zatem niedopuszczalne.
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nalezy dokonywac¢ w ten sposdb, ze skoro na
opakowaniu przepakowanego produktu brak
jest wzmianki o przedsigbiorstwie, ktére rze-
czywiscie dokonalo przepakowania tego pro-
duktu, wlasciciel znaku towarowego moze
sprzeciwi¢ sie wprowadzeniu rozpatrywa-
nego produktu do obrotu, jezeli obok nazwy
producenta na opakowaniu tym figuruje na-
zwa przedsiebiorstwa, ktére kontroluje czyn-
nosci zwiazane z przepakowaniem i przejmu-
je za nie odpowiedzialno$¢.

26. Orzecznictwo Trybunalu odnoszace sie
do przepakowania produktéw leczniczych
oznaczonych znakiem towarowym, doko-
nanego przez importeréw réwnoleglych bez
zgody wlasciciela znaku towarowego, znaj-
duje swoje korzenie w ww. wyroku w sprawie
Hoffmann-La Roche, ktéry wyznacza zasady,
jakimi nalezy sie kierowa¢ w tym przedmio-
cie. W wyroku tym Trybunat zajat sie ta pro-
blematyka z punktu widzenia zakazu srodkéw
ograniczajacych przywdz, o ktérym mowa
w art. 30 traktatu EWG oraz uzasadnienia ta-
kich $rodkéw wzgledami ochrony wiasnosci
przemyslowej i handlowej, o ktérym mowa
w art. 36 traktatu EWG.

27. Trybunat orzekt w tej sprawie, ze art. 36
traktatu EWG zezwala na odstepstwa od
podstawowej zasady swobodnego przeplywu
towar6w jedynie w zakresie, w jakim odstep-
stwa te uzasadnione sa ochrona praw, ktére
stanowia specyficzny przedmiot wlasnosci
przemyslowej i handlowej. W tym kontekscie
nalezy wzia¢ pod uwage podstawowg funk-
cje znaku towarowego, jaka jest zagwaran-
towanie konsumentowi lub uzytkownikowi
konicowemu okreslenia pochodzenia towaru
oznaczonego tym znakiem, umozliwiajac
mu — bez ryzyka wprowadzenia w blad —
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odréznienie go od tych towardw, ktére sa in-
nego pochodzenia. Ta gwarancja pochodze-
nia oznacza, ze konsument lub uzytkownik
koficowy moze by¢ pewny, ze oferowany mu
oznaczonym znakiem towarowym towar nie
byl na etapie poprzedzajacym jego wprowa-
dzenie do obrotu przedmiotem nieupowaz-
nionej przez wlasciciela tego znaku ingerencji
ze strony osob trzecich, naruszajacej orygi-
nalny stan tego towaru.

28. Dlatego tez zdaniem Trybunatu przyzna-
ne wlascicielowi znaku towarowego prawo do
sprzeciwienia sie jakiemukolwiek uzywaniu
tego znaku mogacemu przeinaczy¢ zrozu-
miana w ten sposéb gwarancje pochodzenia
wchodzi w specyficzny zakres przedmiotowy
prawa do znaku towarowego i w konsekwen-
¢ji jest uzasadnione, zgodnie z art. 36 zdanie
pierwsze traktatu EWG, przyznanie wlasci-
cielowi prawa do sprzeciwienia si¢ temu, aby
importer oznaczonego znakiem towarowym
towaru umieszczal po jego przepakowaniu
bez zgody wlasciciela znak towarowy na no-
wym opakowaniu *°.

29. Z pkt 14 ww. wyroku w sprawie
Hoffmann-La Roche wynika, ze wlasciciel
prawa do znaku towarowego, ktére jest chro-
nione jednoczesnie w dwdch panstwach
czlonkowskich, moze w rozumieniu art. 36
zdanie pierwsze traktatu EWG, sprzeciwi¢
sie temu, aby towar, ktéry zgodnie z prawem
zostal oznaczony znakiem towarowym w jed-
nym z tych panstw, zostal wprowadzony na
rynek w drugim panstwie czlonkowskim po
tym, jak zostal przepakowany w nowe opa-
kowanie, na ktérym znak towarowy zostal
umieszczony przez osobe trzecia. Wynika

10 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche,
pkt 7, 8.
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z tego réwniez, Ze tego typu sprzeciw sta-
nowi jednak ukryte ograniczenie w handlu
miedzy panstwami czlonkowskimi w rozu-
mieniu art. 36 zdanie drugie traktatu EWG,
jesli zostaly spelnione nastepujace warunki,
a mianowicie:

— jezeli zostanie wykazane, ze korzysta-
nie z prawa do znaku towarowego przez
wlasciciela, majagc na uwadze zastoso-
wany przez niego system wprowadzania
do obrotu, przyczynilo sie do sztuczne-
go podzialu rynkéw miedzy panstwami
cztonkowskimi;

— jezeli zostanie wykazane, ze przepakowa-
nie nie moze naruszy¢ oryginalnego sta-
nu produktu;

— jesli wlasciciel znaku towarowego zo-
stanie zawiadomiony przed wprowa-
dzeniem przepakowanego produktu do
sprzedazy, oraz

— jesli zostanie wskazane na nowym opa-
kowaniu, przez kogo produkt zostat
przepakowany .

30. To wlasnie wykladnia tego ostatniego wa-
runku jest centralnym zagadnieniem niniej-
szych spraw. W pkt 12 ww. wyroku w sprawie
Hoffmann-La Roche Trybunatl uzasadnit ist-
nienie owego warunku, jak réwniez warunku
polegajacego na wczesniejszym zawiadomie-
niu wlasciciela znaku towarowego, majgc na
wzgledzie interes tego ostatniego w tym, aby

11 — Wyréznienie wlasne.

konsument nie zostal wprowadzony w btad
co do pochodzenia produktu.

31. W pézniejszym orzecznictwie Trybunal
rozwinal i uscislit warunki, jakie musi spetni¢
importer réwnolegly, aby dokonaé przepa-
kowania oznaczonych znakiem towarowym
produktéw leczniczych. Trybunal uczynit to
w $wietle art. 7 dyrektywy 89/104, ktdry ure-
gulowal w pelni kwestie wyczerpania prawa
do znaku towarowego, gdy chodzi o produkty
wprowadzone do obrotu w obrebie Unii Eu-
ropejskiej. Trybunal wskazal w tym wzgle-
dzie, ze nalezy uznad, iz art. 7 tej dyrektywy,
tak jak art. 36 traktatu WE, zmierza do po-
godzenia podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku towarowego z interesami swo-
bodnego przeptywu towaréw na wspdlnym
rynku, tak ze wykladnia obydwu przepiséw,
ktdére zmierzaja do tego samego celu, powin-
na by¢ dokonywana w identyczny sposéb '%.

32. Rozwijajac i uscislajac zasady wypraco-
wane w ww. wyroku w sprawie Hoffmann-La
Roche Trybunal orzekl zatem w ww. wyroku
w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., ze wy-
kiadni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 nalezy
dokonywac w ten sposéb, ze wlasciciel znaku
towarowego moze zasadnie sprzeciwiaé sie
dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu
farmaceutycznego, jezeli importer przepako-
wal produkt i ponownie natozyl na niego znak
towarowy, chyba ze spetnionych zostato kilka
warunkéw, w tym ten, ktéry mnie najbardziej
interesuje w kontekscie niniejszych spraw,
to jest warunek, ,ze na nowym opakowaniu
zostanie wyraznie wskazany podmiot, ktory
dokonat przepakowania, jak rowniez nazwa

12 — Zobacz ww. wyrok w sprawach potaczonych Bristol-Myers
Squibb i in., pkt 40.
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wytwdrey produktu[ ], przy czym wskazania
te powinny by¢ wydrukowane w taki sposéb,
ze osoba posiadajaca normalny wzrok i nor-
malnie uwazna bedzie w stanie je zrozumiec.
Podobnie Zrédlo dodatkowego artykulu,
ktéry nie pochodzi od wlasciciela znaku to-
warowego, powinno by¢ wskazane w sposéb
eliminujacy wszelkie wrazenie, ze to wtasci-
ciel znaku towarowego jest za niego odpowie-
dzialny. Natomiast nie ma potrzeby wskazy-
wania, ze przepakowanie zostalo dokonane
bez zgody wlasciciela znaku towarowego .

33. Uzasadnienie tego warunku pojawia sie
wyraznie w pkt 70 ww. wyroku w sprawach
polaczonych Bristol-Myers Squibb i in. Cho-
dzi tu o ochrone interesu wiasciciela znaku
towarowego, tak aby konsument lub uzyt-
kownik koncowy nie doszedl do wniosku,
ze to wlasciciel jest odpowiedzialny za
przepakowanie.

34. Uwazam jednak, ze interes ten jest chro-
niony, w sytuacji gdy nazwa przedsigbiorstwa
odpowiedzialnego za przepakowanie i nazwa

13 — Wyréznienie wiasne.
14 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawach potaczonych Bristol-
-Myers Squibb i in., pkt 79.
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producenta figuruja wyraznie na opakowa-
niu produktu leczniczego *. Rozréznienie to
jest w stanie rozproszy¢ wszelka watpliwo$¢
w odczuciu konsumenta, co do odpowied-
nich rél tych dwdch podmiotéw w wytwarza-
niu i przepakowywaniu produktu. Liczy sie
to, po pierwsze, ze konsument wie, kto jest
odpowiedzialny za czynno$é przepakowania
i komu mozna przypisa¢ spowodowane przez
te czynno$¢ ewentualne wady produktu, oraz
po drugie, ze jest on przekonany, ze czynno$¢
przepakowania nie zostala dokonana pod
kontrolg wlasciciela znaku towarowego.

35. Wystarczy, ze w tym wzgledzie zostanie
wymieniona nazwa przedsigbiorstwa, ktére
kontroluje czynno$¢ przepakowania, udzie-
lajac instrukcji przedsigbiorstwu ja wykonu-
jacemu, i ktére ponosi odpowiedzialnosé za
te czynno$¢. Gdy mamy do czynienia z im-
porterem réwnoleglym, wéwczas wskazanie,
ze produkt zostal przepakowany przez tego
ostatniego, wystarczy do tego, aby uniknaé
jakiegokolwiek wprowadzenia w biad kon-
sumentow i umozliwi¢ im, a takze wlascicie-
lowi znaku towarowego, powziecie wiedzy
o tym, kto byl odpowiedzialny za czynno$¢
przepakowania. Natomiast, jezeli wydaje sig,
ze ta czynno$¢ zostala dokonana w sposéb
calkowicie niezalezny przez przedsiebior-
stwo przepakowujace i ze to ono ponosi za to
odpowiedzialnos¢, to nazwa tego ostatniego

15 — Zwracam ponadto uwage, ze w wyroku z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, to
»0soba, ktora jest odpowiedzialna za przepakowanie’, do
ktérej odnosi si¢ Trybunat, pkt 30.
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powinna figurowa¢ na opakowaniu obok na-
zwy producenta.

36. Poniewaz ,podmiot dokonujacy przepa-
kowania’, w rozumieniu orzecznictwa wywo-
dzacego sie z ww. wyroku w sprawie Bristol-
Myers Squibb i in., oznacza przedsiebiorstwo,
ktére kontroluje czynno$¢ przepakowania
i ktére przejmuje za nie odpowiedzialnos¢, to
do niego nalezy zapewnienie, ze przepakowa-
nie nie narusza oryginalnego stanu produktu
wewnatrz opakowania i ze wyglad przepako-
wanego produktu nie bedzie w stanie zaszko-
dzi¢ renomie znaku towarowego.

37. Kwestia, czy w postepowaniach przed
sadem krajowym przedsiebiorstwo, ktére zo-
stalo wskazane na opakowaniu produktéw
leczniczych jako podmiot dokonujacy prze-
pakowania, kontrolowalo czynnos$¢ przepa-
kowania i przejmuje za nie odpowiedzialnosc,
jest kwestia stanu faktycznego, ktéra nalezy
do rozstrzygniecia przez sad odsylajacy. Aby
okresli¢ relacje miedzy importerem réwno-
leglym i przedsiebiorstwem dokonujacym
przepakowania, istotne jest sprawdzenie,
kto ustala konkretne zasady przepakowania.
Okolicznos¢, ze oba przedsiebiorstwa naleza
do tej samej grupy, nie wydaje mi sie w tym
wzgledzie decydujaca, ale moze jedynie od-
grywac role poszlaki, w kwestii charakteru
relacji miedzy przedsigbiorstwami.

38. Wymaganie, w sytuacji gdy przedsigebior-
stwo, ktdre kontroluje czynnos¢ przepakowa-
nia i ktdre ponosi za nie odpowiedzialnosc,

oraz przedsiebiorstwo, ktére rzeczywiscie
dokonuje przepakowania, stanowia dwa od-
rebne podmioty, aby wskaza¢ nazwe tego
ostatniego, wykraczaloby moim zdaniem
poza to, co jest konieczne, aby unikng¢ tego,
ze konsument moze doj$¢ do wniosku, ze to
wlasciciel znaku towarowego jest odpowie-
dzialny za przepakowanie.

39. Merck utrzymuje natomiast, ze infor-
macje dostarczane konsumentom powinny
by¢ mozliwie jak najbardziej wyczerpujace
i ze w konsekwencji ochrona konsumentéw
stawia wymog, by na opakowaniu widniala
wzmianka o nazwie podmiotu dokonujacego
rzeczywistego przepakowania.

40. Wobec tej préby stworzenia dodatko-
wego powodu umozliwiajacego wlascicie-
lowi znaku towarowego sprzeciwienie sie
importowi réwnolegtemu produktéw lecz-
niczych, nalezy przypomnie¢, jak uczynili to
przede mna rzecznicy generalni F.G. Jacobs !¢
i E. Sharpston’, iz w kontekscie prawa zna-
kéw towarowych wszelkie odstepstwa od za-
sady swobodnego przeplywu towaréw musza
by¢ interpretowane $cisle i mozna si¢ na nie
powotad jedynie w celu uzasadnienia ograni-
czen niezbednych do ochrony szczegélnego
przedmiotu prawa wlasnosci przemystowej.
Artykul 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 musi za-
tem, jako wyjatek od zasady swobodnego

16 — Punkt 77 jego opinii w sprawach pofaczonych Bristol-
-Myers Squibb i in., ktére zakonczyly si¢ wydaniem ww.
wyroku, jak réwniez opinia w sprawach pofaczonych od
C-71/94 do C-73/94 Eurim-Pharm (wyrok z dnia 11 lipca
1996 1.), Rec. s. I-3603, opinia w ww. sprawie MPA Pharma,
ktéra zakoniczyla sie ww. wyrokiem.

17 — Punkt 13 jej opinii w sprawie C-348/04 Boehringer
Ingelheim i in. (wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r.) Zb.Orz.
s. 1-3391.
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przeplywu towaréw, by¢

Scisle.

interpretowany

41. Jak wyraZnie zaznaczyl Trybunal w wy-
roku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie
Boehringer Ingelheim i in. ", ,[c]ho¢ mozna
odstapi¢ od zasady swobodnego przeplywu
towar6éw, wowczas gdy wlasciciel znaku to-
warowego sprzeciwia si¢ na podstawie tego
znaku przepakowaniu importowanych réw-
nolegle produktéw leczniczych, to jedynie
w zakresie, w jakim uprawnienie to umozli-
wia wlascicielowi znaku towarowego ochrone
praw objetych specyficznym zakresem przed-
miotowym znaku towarowego, zrozumia-
nych w $wietle jego podstawowej funkcji”*.
Kiedy wtasciciel znaku towarowego powoluje
sie, w celu sprzeciwienia sie przepakowaniu
produktéw leczniczych importowanych réw-
nolegle, na powody, ktére odbiegaja od $cistej
ochrony specyficznego przedmiotu i podsta-
wowej funkcji znaku towarowego, tego typu
powody nie sa w stanie uzasadnic¢ odstepstwa
od podstawowej zasady swobodnego prze-
plywu towaréw.

42. W konsekwencji, skoro ani specyficzny
przedmiot znaku towarowego, ani jego pod-
stawowa funkcja jako gwarancja pochodzenia
nie sa zagrozone poprzez taczna wzmianke
nazwy przedsigbiorstwa odpowiedzialnego
za przepakowanie i producenta, uwazam, ze
wlasciciel znaku towarowego nie moze po-
wolywac sie na art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104
w celu dochodzenia odszkodowania od im-
portera réwnoleglego, z powodu braku na
przepakowanym produkcie nazwy podmiotu

18 — Sprawa C-143/00, Rec. s. I-3759.
19 — Punkt 28.
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dokonujacego rzeczywistego przepakowa-
nia, w sytuacji gdy to importer kontroluje
i przejmuje odpowiedzialno$¢ za czynnosci
przepakowania.

43. Wydaje mi sig, ze to rozwiazanie pozwala
zachowadé réwnowage miedzy ochrong praw
do znaku towarowego a swobodnym prze-
plywem towaréw, umozliwiajac przy tym
zapewnienie odpowiednich informacji dla
konsumentéw. Wtasciciel znaku towarowe-
go widzi, ze podstawowa funkcja tego znaku
jako gwarancja pochodzenia jest chroniona
i reputacja znaku towarowego nie moze zo-
sta¢ naruszona z powodu wadliwego prze-
pakowania. Jednoczes$nie zaréwno wlasciciel
znaku towarowego, jak i konsumenci wiedzg,
komu mozna przypisa¢ czynnos$¢ przepako-
wania, w przypadku gdy jest ono wadliwe.

44. Biorac pod uwage wszystkie te elementy,
uwazam, ze wykladni art. 7 ust. 2 dyrekty-
wy 89/104 nalezy dokonywaé w ten sposéb,
ze powdd polegajacy na braku na opakowa-
niu przepakowanego produktu wzmianki
o przedsiebiorstwie, ktére w rzeczywistosci
dokonato czynno$ci jego przepakowania, nie
umozliwia wlascicielowi znaku towarowego
sprzeciwienia si¢ wprowadzeniu tego pro-
duktu do obrotu, w sytuacji gdy obok nazwy
producenta widnieje nazwa przedsigbior-
stwa, ktore kontroluje czynno$é przepakowa-
nia i przejmuje za nie odpowiedzialnos¢.
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IV — Whnioski

45. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje Trybunatowi odpowiedzie¢ w spo-
s6b nastepujacy na pytania prejudycjalne postawione przez Hojesteret:

Wyktadni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych nalezy dokonywaé w ten sposdb, ze powdd polegajacy
na braku na opakowaniu przepakowanego produktu wzmianki o przedsiebiorstwie,
ktore w rzeczywisto$ci dokonato czynnosci jego przepakowania, nie umozliwia wta-
$cicielowi znaku towarowego sprzeciwienia si¢ wprowadzeniu tego produktu do ob-
rotu, w sytuacji gdy obok nazwy producenta widnieje nazwa przedsiebiorstwa, ktdre
kontroluje czynnos¢ przepakowania i przejmuje za nie odpowiedzialnos¢.
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