WYROK Z DNIA 28.7.2011 r. — SPRAWY POLACZONE C-400/09 I C-207/10

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 28 lipca 2011 r.*

W sprawach potaczonych C-400/09 i C-207/10

majacych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE i 267 TFUE,
orzeczeniawtrybie prejudycjalnym, ztozoneprzezHgjesteret (Dania) postanowieniami
z dnia 7 pazdziernika 2009 r. i 22 kwietnia 2010 r., ktére wplynely do Trybunatu,
odpowiednio, w dniu 19 pazdziernika 2009 r. i 30 kwietnia 2010 r., w postepowaniach:

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09)

oraz

Paranova Danmark A/S,

* Jezyk postepowania: duriski.
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Paranova Pack A/S (C-207/10)

przeciwko

Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, J.J. Kasel, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), E. Levits
i M. Safjan, sedziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemnag i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 kwietnia
2011,
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rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002
A/S, w likwidacji, i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S przez
J.J. Bugge’a oraz K. Jensena, advokater,

— w imieniu Paranova Danmark A/S i Paranova Pack A/S. przez E.B. Pfeiffera,
advokat,

— w imieniu Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc., Merck Sharp
& Dohme BV i Merck Sharp & Dohme przez R. Subiotta, QC, oraz T. Weinckego,
advokat,

— w imieniu rzadu czeskiego przez M. Smolka oraz K. Havlickova, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikdw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelno-
mocnika, wspierang przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz P.A. Antunesa,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krdmera, H. Stovlbaeka oraz F.W. Bulsta,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja
2011 r,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycza wykladni art. 7 ust. 2
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz dotyczacego go orzecznictwa Trybunalu, a w szcze-
goblnosci wyrokéw z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec.
s. 1139, z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie 1/81 Pfizer, Rec. s. 2913, a takze z dnia
11 lipca 1996 r. w sprawach potaczonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-
Myers Squibb i in., Rec. s. 1-3457 oraz w sprawie C-232/94 MPA Pharma, Rec.
s.1-3671. W wyrokach tych Trybunal okreslit warunki, na jakich importer réwnolegly
moze wprowadza¢ do obrotu przepakowane produkty lecznicze oznaczone znakiem
towarowym, bez mozliwosci sprzeciwu ze strony wlasciciela znaku towarowego.

Whioski te zostaly przedstawione w ramach sporéw w sprawie C-400/09 miedzy
Orifarm A/S (zwana dalej ,Orifarm”), Orifarm Supply A/S (zwana dalej ,,Orifarm
Supply”), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji (zwana dalej
»Handelsselskabet”) i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (zwana dalej
»Ompakningsselskabet”) oraz w sprawie C-207/10 miedzy Paranova Danmark A/S
(zwana dalej ,Paranova Danmark”) i Paranova Pack A/S (zwana dalej ,,Paranova Pack”)
a Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme
BV, a takze Merck Sharp & Dohme (zwanymi dalej, facznie, ,Merck”), dotyczacych
braku wskazania podmiotu dokonujacego rzeczywistego przepakowania na nowym
opakowaniu produktéw leczniczych bedacych przedmiotem importu réwnolegtego.

I - 7083



WYROK Z DNIA 28.7.2011 r. — SPRAWY POLACZONE C-400/09 I C-207/10

Ramy prawne

Dyrektywa 89/104 zostala uchylona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25),
ktora weszta w zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej jednak z uwagi na date
zaj$cia okoliczno$ci faktycznych spory przed sadem krajowym podlegaja nadal prze-
pisom dyrektywy 89/104.

Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowit:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtasciciel jest uprawniony do zakazania 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 towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienistwo skoja-
rzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest
uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgo-
dy, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do
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wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towardw lub ustug, ktdre nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy, w przy-
padku gdy cieszy sie on renoma [w panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy uzy-
wanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny [powoduje czerpanie nienaleznej
korzysci z odrdézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego
bad? tez dziata na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziata-
nia:

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,;

¢) przywo6z lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 tej dyrektywy zatytutowanym ,Wyczerpanie praw przy-
znanych przez znak towarowy”:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w od-
niesieniu do towaré6w, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspélno-
ty pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.
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2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami, szczegélnie w przypadku gdy stan
towardw [ulegl zmianie lub pogorszeniu] po wprowadzeniu ich do obrotu”

Postepowania przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Sprawa C-400/09

Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet i Ompakningsselskabet sa spétkami na-
lezacymi do koncernu Orifarm. Koncern ten jest najwazniejszym importerem réw-
noleglym produktéw leczniczych krajéw nordyckich i byt w 2008 r. najwazniejszym
dostawca produktéw leczniczych do dunskich aptek. Gtéwna siedziba koncernu znaj-
duje sie w Odense (Dania).

Merck, ktéry jest jednym z najwazniejszych swiatowych koncernéw wytwarzajacych
leki, wyprodukowal produkty lecznicze bedace przedmiotem spraw przed sadem kra-
jowym, ktére to produkty zostaly importowane réwnolegle na rynek dunski przez
koncern Orifarm. Merck jest réwniez wlascicielem znakéw towarowych zwigzanych
z tymi produktami leczniczymi lub posiada zdolno$¢ procesowa w zakresie uméw
licencyjnych zawieranych z wtascicielami znakéw towarowych.

Orifarm i Handelsselskabet sa badz byly posiadaczami pozwolen na dopuszczenie do
obrotu i sprzedaz omawianych produktéw leczniczych, podczas gdy Orifarm Supply
i Ompakningsselskabet, ktore dokonaly ich przepakowania, sa badz tez byly posiada-
czami pozwoleni na przepakowanie.
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Wszystkie decyzje dotyczace zakupu, przepakowania i sprzedazy produktéw leczni-
czych bedacych przedmiotem spraw przed sadem krajowym, w tym odnoszace sie do
pomystu nowych opakowan oraz etykietowania, zostaly podjete przez Orifarm lub
Handelsselskabet. Ompakningsselskabet i Orifarm Supply zakupily i przepakowaly
te produkty lecznicze, przejmujac odpowiedzialno$¢ w kwestii przestrzegania wy-
tycznych wydawanych przez Leegemiddelstyrelsen (duniska agencje produktéw lecz-
niczych) przeznaczonych dla przedsigbiorstw, ktére dokonuja przepakowania.

Opakowanie omawianych produktéw wskazywato na to, ze zostaly one przepakowa-
ne odpowiednio przez Orifarm lub przez Handelsselskabet.

Merck wniést do Se- og Handelsretten (sagdu morskiego i handlowego) dwie skargi,
z jednej strony przeciwko Orifarm i Orifarm Supply, i z drugiej strony przeciwko
Handelsselskabet i Ompakningsselskabet, na takiej podstawie, ze na opakowaniu
produktéw leczniczych bedacych przedmiotem spraw przed sadem krajowym nie fi-
gurowata nazwa podmiotu, ktéry rzeczywiscie dokonat przepakowania. W wyrokach
wydanych odpowiednio w dniu 21 lutego i 20 czerwca 2008 r. S@- og Handelsretten
stwierdzil, Ze pozwani naruszyli prawa Merck do znaku towarowego, nie wskazu-
jac na opakowaniu nazwy przedsiebiorstwa, ktére rzeczywiscie dokonalo przepako-
wania, i w konsekwencji zasadzil zaptate przez nich na rzecz Merck odszkodowania
pienieznego.

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

»1) Czy wykladni [ww. wyrokéw Trybunalu w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. oraz
w sprawie MPA Pharma] nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze podmiot dokonu-
jacy przywozu réwnolegtego, ktéry jest uprawniony do wprowadzania na rynek
produktu leczniczego i posiada informacje o tym przywozonym réwnolegle pro-
dukcie leczniczym oraz ktéry wydaje niezaleznemu przedsiebiorstwu instrukcje
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dotyczace nabycia i przepakowania produktu leczniczego, szczegdtow wzoru
opakowania produktu oraz czynno$ci zwigzanych z tym produktem, narusza
uprawnienia wlasciciela znaku towarowego, podajac na opakowaniu zewnetrz-
nym produktu leczniczego przywozonego réwnolegle swoja nazwe jako nazwe
podmiotu przepakowujacego — a nie niezaleznego przedsiebiorstwa, ktére jest
uprawnione do przepakowywania i dokonalo przywozu produktéw leczniczych
oraz fizycznego przepakowania, obejmujacego takze (powtdrne) nanoszenie zna-
ku towarowego danego wlasciciela?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjecie za-
ozenia, iz podanie jako nazwy podmiotu przepakowujacego nazwy podmiotu
uprawnionego do wprowadzania na rynek, a nie — przedsiebiorstwa, ktére na zle-
cenie dokonato fizycznego przepakowania, nie moze spowodowaé wyciagniecia
przez konsumenta (uzytkownika koricowego) blednego wniosku, ze to wtasciciel
znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjecie za-
tozenia, iz mozliwos¢ wprowadzenia w bfad co do tego, czy wlasciciel znaku to-
warowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, jest wykluczona, jesli nazwa
podmiotu, ktéry dokonal fizycznego przepakowania, zostata podana jako nazwa
podmiotu przepakowujacego?

Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma jedynie mozli-
wo$¢ wprowadzenia w blad co do tego, czy wlasciciel znaku towarowego jest od-
powiedzialny za przepakowanie, czy tez znaczenie dla tej odpowiedzi maja inne
zwigzane z wlascicielem znaku towarowego wzgledy, [jak] to, ze:

a) podmiot, ktéry dokonuje przywozu réwnoleglego i fizycznego przepakowa-
nia, a takze (ponownie) umieszcza znak towarowy tego wlasciciela na ze-
wnetrznym opakowaniu produktu leczniczego, z tego wzgledu potencjalnie
dokonuje niezaleznego naruszenia przystugujacych wilascicielowi uprawnien
do znaku towarowego i
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b) moze to wynika¢ z sytuacji polegajacej na tym, iz podmiot, ktéry dokonuje
fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, ze opakowanie narusza
oryginalny stan produktu leczniczego lub tez wyglad przepakowanego pro-
duktu jest taki, iz mozna zalozy¢, ze szkodzi on renomie wiasciciela znaku
towarowego (zob. m.in. [ww.] wyrok w sprawach potaczonych Bristol-Myers
Squibb i in.)?

5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze to, ze podmiot
uprawniony do wprowadzania na rynek, ktéry podat swa nazwe jako nazwe pod-
miotu przepakowujacego, w momencie zglaszania wlascicielowi znaku towaro-
wego zamiaru sprzedazy pochodzacego z przywozu réwnoleglego przepakowa-
nego produktu leczniczego nalezal do tego samego koncernu co podmiot, ktéry
dokonat fizycznego przepakowania (sp6tka siostrzana)?”.

Sprawa C-207/10

Paranova Danmark A/S i Paranova Pack sa spétkami zaleznymi Paranova Group A/S
(zwanej dalej ,Paranova Group”), ktéra prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
importu réwnoleglego produktéw leczniczych do Danii, Szwecji i Finlandii. Gtéwna
siedziba tego koncernu znajduje sie w Ballerup (Dania), gdzie siedzibe swa maja réw-
niez dwie spo6lki zalezne.

Podobnie jak w okoliczno$ciach faktycznych sprawy C-400/09 Paranova Group do-
konata réwnoleglego przywozu do Danii produktéw leczniczych bedacych przed-
miotem spraw przed sadem krajowym. Produkty te zostaly wyprodukowane przez
Merck, ktéry jest wlascicielem znakéw towarowych ich dotyczacych lub podmiotem
posiadajacym zdolno$¢ procesowa w zakresie uméw licencyjnych zawartych z wta-
$cicielami znakéw towarowych.
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Paranova Danmark jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oma-
wianych produktéw leczniczych, podczas gdy Paranova Pack, ktéra dokonala ich
przepakowania, jest posiadaczem pozwolenia na ich przepakowanie.

Wszystkie decyzje dotyczace zakupu, przepakowania i sprzedazy produktéw leczni-
czych bedacych przedmiotem spraw przed sadem krajowym, w tym odnoszace sie
do pomyslu nowych opakowan oraz etykietowania, zostaly podjete przez Paranova
Danmark. Paranova Pack dokonala zakupu i rzeczywistego przepakowania tych pro-
duktéw leczniczych z zachowaniem wymogéw natozonych na spéiki przepakowujace
przez Leegemiddelstyrelsen oraz dopuscita je do obrotu zgodnie z przepisami pra-
wa farmaceutycznego, przejmujac odpowiedzialno$¢ zwiazang z tymi rozmaitymi
czynno$ciami.

Opakowanie omawianych produktéw leczniczych wskazywalo na to, ze produkty te
zostaly przepakowane przez Paranova Danmark.

Merck wnidst dwie skargi przeciwko Paranova Danmark i Paranova Pack na takiej
podstawie, ze na opakowaniu produktéw leczniczych bedacych przedmiotem spraw
przed sadem krajowym nie figurowala nazwa podmiotu dokonujacego rzeczywiscie
przepakowania. W nastepstwie tych skarg zakazano Paranova Danmark i Paronova
Pack — odpowiednio, postanowieniem z dnia 26 pazdziernika 2004 r. wydanym przez
fogedretten i Ballerup i utrzymanym w mocy w wyniku odwotania w dniu 15 sierp-
nia 2007 r. przez So- og Handelsretten, oraz wyrokiem tego ostatniego sadu z dnia
31 marca 2008 r. — sprzedazy omawianych produktéw leczniczych z tego wzgledu, ze
ich opakowanie nie wskazywalo nazwy przedsiebiorstwa, ktdre rzeczywiscie dokona-
fo przepakowania.

Hgjesteret, do ktérego Paranova Danmark i Paranova Pack wniosty skargi kasacyjne
od wyrokéw Se- og Handelsretten, postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcic¢ sie
do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladni art. 7 ust. 2 [dyrektywy 89/104] oraz zwiazanego z nig orzecznic-
twa, a w szczeg6lnosci [ww.] wyrokéw w sprawach Hoffmann-La Roche, Pfizer
oraz Bristol-Myers Squibb i in., nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze wlasciciel
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znaku towarowego moze powolac sie na te przepisy, by uniemozliwi¢ wprowa-
dzajacej do obrotu spéice podmiotu dokonujacego przywozu réwnoleglego, ktéra
jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
w panstwie czlonkowskim, sprzedaz tego produktu ze wskazaniem, Ze zostat
przepakowany przez spétke wprowadzajaca do obrotu, cho¢ zlecita ona fizyczne
przepakowanie innej spétce — spédlce przepakowujacej — ktorej spétka wprowa-
dzajaca do obrotu udziela instrukcji w zakresie nabywania i przepakowywania
produktu, szczegbélowego zaprojektowania opakowania produktu i innych usta-
lerr zwiazanych z produktem, i ktéra to spétka przepakowujaca posiada pozwo-
lenie na przepakowanie i w trakcie przepakowywania ponownie umieszcza znaki
towarowe na nowym opakowaniu?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjecie za-
lozenia, iz podanie na opakowaniu przez podmiot dokonujacy przywozu réw-
noleglego nazwy producenta wraz z opisanym wskazaniem podmiotu odpowia-
dajacego za przepakowanie nie moze prowadzi¢ do wprowadzenia konsumenta
(uzytkownika konicowego) w bfad co do pochodzenia produktu lub spowodowaé
wyciagniecia przez niego blednego wniosku, Ze to wlasciciel znaku towarowego
jest odpowiedzialny za przepakowanie?

Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma jedynie ryzyko
wprowadzenia konsumenta lub uzytkownika koricowego w bfad co do tego, czy
wlasciciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, czy tez zna-
czenie dla tej odpowiedzi maja inne zwiazane z wlascicielem znaku towarowego
wzgledy, na przyklad to, ze

a) podmiot, ktéry rzeczywiscie dokonuje nabycia i przepakowania, a takze po-
nownie umieszcza znak towarowy tego wlasciciela na opakowaniu, z tego
wzgledu potencjalnie sam narusza przyslugujace wlascicielowi uprawnienia
do znaku towarowego, i
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b) moze to wynika¢ z sytuacji polegajacej na tym, iz podmiot, ktéry dokonuje
fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, ze opakowanie narusza
oryginalny stan produktu leczniczego, lub ze

¢) wyglad przepakowanego produktu jest taki, iz mozna zaltozy¢, ze szkodzi on
renomie wlasciciela znaku towarowego?

Jesli odpowiadajac na pytanie trzecie, Trybunal stwierdzi, ze znaczenie ma tez
uwzglednienie okolicznosci, iz spétka przepakowujaca potencjalnie sama naru-
sza uprawnienia do znaku towarowego jego wlasciciela, to czy Trybunal moze
wskazaé, czy dla udzielenia tej odpowiedzi istotna jest okoliczno$é¢, ze spoétka
wprowadzajaca do obrotu i spétka przepakowujaca podmiotu dokonujacego
przywozu réwnoleglego sa w $wietle prawa krajowego odpowiedzialne solidarnie
za naruszenie uprawnien ze znaku towarowego jego wlasciciela?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze to, ze podmiot
dokonujacy przywozu réwnoleglego, ktdry posiada pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu i podat swa nazwe jako nazwe podmiotu przepakowujacego, w mo-
mencie zglaszania wlascicielowi znaku towarowego zamiaru sprzedazy przepa-
kowanego produktu leczniczego nalezal do tego samego koncernu co spétka, kté-
ra dokonata fizycznego przepakowania (spétka siostrzana)?

Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze okolicznos¢, ze
spotka przepakowujaca zostata wskazana jako producent w ulotce umieszczonej
w opakowaniu?

Postanowieniem Prezesa pierwszej izby Trybunatu z dnia 31 stycznia 2011 r. sprawy
C-400/09 i C-207/10 zostaty polaczone dla celéw procedury ustnej i wydania wyroku.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Zadajgc swe pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, sad krajowy zmierza zasad-
niczo do ustalenia, czy wyktadni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 nalezy dokonywac
w ten sposob, ze zezwala on wlascicielowi znaku towarowego, ktéry dotyczy produk-
tu leczniczego bedacego przedmiotem importu réwnoleglego, na sprzeciwienie sie
dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego wzgledu,
ze nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujacy, nie przedsigbiorstwo,
ktére na zlecenie dokonato rzeczywiscie przepakowania omawianego produktu i kté-
re posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiebiorstwo, ktére jest posiada-
czem pozwolenia na dopuszczenie omawianego produktu to obrotu, zgodnie z in-
strukcjami ktérego dokonano przepakowania i ktére przejmuje za to przepakowanie
odpowiedzialnos¢.

Orifarm, Paranova Danmark, rzady czeski i portugalski oraz Komisja Europejska
uwazaja, ze na pytania te w postaci, w jakiej zostaly sformutowane, nalezy odpowie-
dzie¢ negatywnie, podczas gdy Merck i rzad wloski sa odmiennego zdania.

Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, Ze na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104
sprzeciw wlasciciela znaku towarowego wobec przepakowywania towaréw ozna-
czonych tym znakiem towarowym, jako wyjatek od zasady swobodnego przeptywu
towardw, nie jest dopuszczalny, jezeli wykonywanie tego prawa przez wlasciciela sta-
nowi ukryte ograniczenie w handlu miedzy panstwami cztonkowskimi w rozumieniu
art. 30 zdanie drugie WE (obecnie art. 36 zdanie drugie TFUE) (zob. wyrok z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. 1-3391,
pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wykonywanie przez wlasciciela znaku towarowego prawa sprzeciwiania sie¢ prze-
pakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powotanego
przepisu, jezeli przyczynia sie do sztucznego podziatlu rynkéw miedzy parnstwami
czlonkowskimi i jezeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest w sposéb za-
pewniajacy poszanowanie uzasadnionych intereséw wlasciciela znaku towarowego
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(zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 17 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Trybunal stwierdzil w tym ostatnim wzgledzie, iz w przypadku, gdy przepakowanie
jest dokonane na warunkach, ktére nie moga naruszy¢ oryginalnego stanu produk-
tu wewnatrz opakowania, zasadnicza funkcja znaku towarowego jako gwarancji po-
chodzenia zostaje zachowana. Zatem konsument czy uzytkownik konicowy nie jest
wprowadzony w bfad co do pochodzenia towaru, lecz otrzymuje w rzeczywisto$ci
towary wyprodukowane pod wylaczng kontrola wlasciciela znaku towarowego (zob.
ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 67; a takze w sprawie MPA
Pharma, pkt 39).

Trybunal podkreslit réwniez, ze niemozno$¢ powolania sie przez wiasciciela znaku
na jego prawa do znaku towarowego, aby sprzeciwi¢ sie wprowadzeniu do obrotu
pod tym znakiem towaréw przepakowanych przez importera, réwna sie z przyzna-
niem importerowi pewnego uprawnienia, ktére w normalnych okoliczno$ciach jest
zastrzezone dla samego wtlasciciela znaku. W konsekwencji w interesie uprawnio-
nego z prawa do znaku jako wlasciciela znaku towarowego i w celu jego ochrony
przed wszelkimi naruszeniami nalezy takie uprawnienie przyznac jedynie w zakresie,
w jakim importer przestrzega réwniez pewnych innych wymogéw (zob. podobnie
ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 68, 69; a takze w sprawie MPA
Pharma, pkt 40, 41).

Z utrwalonego orzecznictwa, a w szczegélnosci z wyrokéw, o wykladnie ktérych
wnosi do Trybunatu sad krajowy, wynika zatem, ze wlasciciel znaku towarowego nie
moze zasadnie sprzeciwia¢ sie dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczni-
czego oznaczonego jego znakiem towarowym i przepakowanego przez importera,
ktéry ponownie nalozyl na niego tenze znak towarowy:

— jezeli zostanie wykazane, ze taki sprzeciw przyczynilby sie do sztucznego po-
dziatu rynkéw miedzy panstwami cztonkowskimi, zwlaszcza z tego wzgledu, ze
przepakowanie to jest konieczne, aby wprowadzi¢ produkt do obrotu w panstwie
cztonkowskim przywozu;
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jezeli zostanie wykazane, ze przepakowywanie nie moze naruszy¢ oryginalnego
stanu produktu wewnatrz opakowania;

jezeli na nowym opakowaniu zostanie wyraznie wskazany podmiot, ktéry doko-
nal przepakowania, jak réwniez nazwa wytworcy produktu;

jezeli wyglad przepakowanego produktu nie bedzie w stanie zaszkodzi¢ renomie
znaku towarowego i podmiotu bedacego jego wlascicielem, co oznacza w szcze-
goblnosci, ze opakowanie nie moze by¢ uszkodzone, ztej jakosci lub nieschludne,
oraz

jezeli importer zawiadomi wlasciciela znaku towarowego przed wprowadzeniem
przepakowanego produktu do sprzedazy i dostarczy mu, na zadanie, prébke
przepakowanego produktu (zob. w szczegélno$ci ww. wyroki: w sprawie
Hoffmann-La Roche, pkt 14; w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 79; w
sprawie MPA Pharma, pkt 50; w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 21; a
takze wyrok z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Founda-
tion, Zb.Orz. s. [-10479, pkt 23).

Co sie tyczy wymogu bedacego przedmiotem spraw przed sadem krajowym, ze na
nowym opakowaniu ma by¢ wyraznie wskazany podmiot, ktéry dokonatl przepako-
wania produktu, wymég ten uzasadnia interes wlasciciela znaku towarowego w tym,
aby konsument lub uzytkownik koncowy nie doszedt do wniosku, ze to wlasciciel jest
odpowiedzialny za przepakowanie (zob. ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb
iin., pkt 70; a takze w sprawie MPA Pharma, pkt 42).

Jak stwierdzil rzecznik generalny w pkt 34 i 35 jego opinii, ten interes wlasciciela jest
catkowicie zabezpieczony, wéwczas gdy na opakowaniu przepakowanego produktu fi-
guruje wyraznie nazwa przedsiebiorstwa, na zlecenie i zgodnie z instrukcjami ktérego
dokonano przepakowania i ktére przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialnos$c¢.
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Tego typu wskazanie, pod warunkiem Ze zostanie wydrukowane w taki sposéb, ze zo-
stanie zrozumiane przez normalnie uwazna osobeg, jest zatem w stanie wyeliminowac¢
btedne wrazenie w odczuciu konsumenta lub uzytkownika koricowego, ze przepako-
wania produktu dokonat wlasciciel.

Ponadto fakt, iz przedsigbiorstwo to przejmuje pelna odpowiedzialno$¢ za czynno-
$ci zwiazane z przepakowaniem, sprawia, ze wlasciciel moze dochodzi¢ swych praw
i w razie potrzeby otrzymac odszkodowanie w przypadku, gdy przepakowanie naru-
szylo oryginalny stan produktu wewnatrz opakowania lub gdy wyglad przepakowa-
nego produktu jest taki, ze mégltby zaszkodzi¢ renomie znaku towarowego. Nalezy
zaznaczy¢ w tym wzgledzie, ze w takim przypadku przedsiebiorstwo, ktére figuruje
jako podmiot dokonujacy przepakowania na nowym opakowaniu przepakowanego
produktu, bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez przedsiebior-
stwo, ktére rzeczywiscie dokonato przepakowania i nie moze uwolnic si¢ ze swej
odpowiedzialno$ci, twierdzac zwlaszcza, ze przedsiebiorstwo to dzialalo niezgodnie
z jego instrukcjami.

W tych okoliczno$ciach wtasciciel znaku towarowego nie posiada uzasadnionego
interesu w tym, aby wymaga¢, ze na opakowaniu ma figurowac nazwa przedsiebior-
stwa, ktore rzeczywiscie dokonalo przepakowania, z tego tylko wzgledu, ze przepa-
kowanie moze naruszy¢ oryginalny stan tego produktu, a w konsekwencji naruszy¢
ewentualnie prawa do znaku towarowego.

Interes wlasciciela znaku towarowego w zachowaniu oryginalnego stanu produktu
wewnatrz opakowania jest bowiem wystarczajaco chroniony przez wymég, o ktérym
mowa w pkt 27 niniejszego wyroku, w mysl ktérego nalezy wykazac, ze przepakowa-
nie nie moze naruszy¢ oryginalnego stanu omawianego produktu. Takie wykazanie
nalezy, w okolicznos$ciach spraw przed sadem krajowym, do posiadacza pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z instrukcjami ktérego przepakowanie zostato
dokonane i ktdry przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialnos¢.
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Merck utrzymuje jednak, ze aby chroni¢ konsumentdéw, konieczne jest wskazanie na
opakowaniu przepakowanego produktu nazwy przedsiebiorstwa, ktére rzeczywiscie
dokonalo przepakowania. W interesie tychze konsumentéw lezy, aby zna¢ nazwe
tego przedsiebiorstwa, zwlaszcza w przypadku, gdy moga oni na podstawie swoje-
go prawa krajowego wnie$¢ powddztwo nie tylko przeciwko posiadaczowi pozwole-
nia na dopuszczenie do obrotu, lecz réwniez przeciwko podmiotowi dokonujacemu
przepakowania wéwczas, gdy poniesli oni szkody w rezultacie tego przepakowania.

Argumentacji tej nie mozna jednak uwzglednic¢. Wystarczy stwierdzi¢ w tym wzgle-
dzie, iz z treéci art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 wyraznie wynika, ze przewidziany w tym
przepisie wyjatek od zasady wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy
ogranicza sie do ochrony uzasadnionych intereséw wlasciciela znaku towarowego,
a szczegblna ochrone uzasadnionych intereséw konsumentéw, jako taka, zapewniaja
inne instrumenty prawne.

W kazdym razie, nawet przy zalozeniu, ze interesy wlasciciela znaku towarowego
pokrywaja sie jedynie cze$ciowo z interesami konsumenta, nie zmienia to faktu, iz,
jak podkreslit rzecznik generalny w pkt 42 i 43 swej opinii, wskazanie na opakowaniu
produktu przedsigbiorstwa odpowiedzialnego za jego przepakowanie umozliwia wta-
$ciwe poinformowanie konsumenta z punktu widzenia prawa do znaku towarowego.

Z calo$ci powyzszych rozwazan wynika, iz wykfadni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104
nalezy dokonywac w ten sposéb, ze nie zezwala on wtascicielowi znaku towarowego,
ktéry dotyczy produktu leczniczego bedacego przedmiotem importu réwnolegtego,
na sprzeciwienie si¢ dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego pro-
duktu, z tego jedynie wzgledu, Ze nowe opakowanie wskazuje jako podmiot prze-
pakowujacy, nie przedsiebiorstwo, ktére na zlecenie dokonalo rzeczywiscie przepa-
kowania omawianego produktu i ktére posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz
przedsiebiorstwo, ktére posiada pozwolenie na dopuszczenie omawianego produktu
do obrotu, zgodnie z instrukcjami ktérego dokonano przepakowania i ktére przejmu-
je za to przepakowanie odpowiedzialno$¢.
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W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Wykladni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych sie¢ do znakow towarowych nalezy dokonywac w ten sposdb, ze nie ze-
zwala on wlascicielowi znaku towarowego, ktory dotyczy produktu leczniczego
bedacego przedmiotem importu rownoleglego, na sprzeciwienie si¢ dalszemu
wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego jedynie wzgle-
du, Ze nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujacy, nie przedsie-
biorstwo, ktdore na zlecenie dokonalo rzeczywiscie przepakowania omawianego
produktu i ktore posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiebiorstwo,
ktére posiada pozwolenie na dopuszczenie omawianego produktu do obrotu,
zgodnie z instrukcjami ktérego dokonano przepakowania i ktore przejmuje za
to przepakowanie odpowiedzialnos¢.

Podpisy
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