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(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Se- og Handelsretten)

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 7 ust. 2 —
Produkty lecznicze — Import réwnolegly — Podzial rynkéw — Konieczno$¢ przepakowania produktu
oznaczonego znakiem towarowym — Produkt leczniczy wprowadzony na rynek przywozu i wywozu

przez wlasciciela znaku towarowego z tym samym rodzajem opakowan

Streszczenie — wyrok Trybunalu (piata izba) z dnia 10 listopada 2016 r.

1. Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 — Przywdz rownolegly lekéw po
ich przepakowaniu i ponownym opatrzeniu znakiem towarowym — Sprzeciw wiasciciela —
Niedopuszczalnos¢ —  Przestanki —  Sztuczny podziat rynkow  pomiedzy  panstwami
cztonkowskimi — Koniecznos¢ przepakowania produktu leczniczego — Kryteria oceny

(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95, art. 7 ust. 2)

2. Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 — Przywéz réwnolegty lekow po
ich przepakowaniu i ponownym opatrzeniu znakiem towarowym — Sprzeciw wiasciciela —
Dopuszczalno$¢ — Przestanki — Mozliwos¢ sprzedazy produktow leczniczych w tym samym
opakowaniu na rynku przywozu i wywozu — Sprzedaz nieograniczona na czesci rynku panstwa
przywozu — Ustalenie spoczywajace na sqdzie krajowym

(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95, art. 7 ust. 2)

1. Na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych sprzeciw wlasciciela znaku towarowego wobec
przepakowywania, jako wyjatek od zasady swobodnego przeplywu towardw, nie jest dopuszczalny, jezeli
wykonywanie tego prawa przez wlasciciela stanowi ukryte ograniczenie w handlu miedzy panstwami,
ktdére sa stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w rozumieniu art. 13
zdanie drugie tego porozumienia. Wykonywanie przez wlasciciela znaku towarowego prawa do
sprzeciwiania si¢ przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu
powolanego przepisu, jezeli przyczynia si¢ ono do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami,
ktére sa stronami porozumienia EOG, w sytuacji gdy to przepakowywanie dokonywane jest w sposéb
zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych intereséw wlasciciela znaku towarowego.

Sprzeciw wlasciciela znaku towarowego wobec przepakowywania produktéw leczniczych przyczynia sie
do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami, ktére s3a stronami porozumienia EOG, jezeli
przepakowanie jest niezbedne do tego, by produkty bedace przedmiotem przywozu réwnoleglego
mogly by¢ wprowadzane do obrotu w panstwie przywozu. Prawo wlasciciela znaku towarowego
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podlegajacego ochronie w panstwie czlonkowskim polegajace na sprzeciwieniu sie sprzedazy
z wykorzystaniem znaku towarowego towaréw przepakowanych moze bowiem by¢ ograniczone jedynie
w zakresie, w jakim przepakowanie, jakiego dokonuje podmiot dokonujacy przywozu, jest konieczne do
sprzedazy towaru w panstwie przywozu. Z rozwazan tych wynika zatem, ze wlasciciel znaku
towarowego moze zakazywa¢ zmian wiazacych si¢ z przepakowywaniem produktu leczniczego
opatrzonego tym znakiem towarowym - ktére z samej swej istoty stwarzaja niebezpieczenstwo
naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego — chyba ze przepakowywanie jest niezbedne
w celu umozliwienia wprowadzania do obrotu produktéw bedacych przedmiotem przywozu
rownoleglego, a uzasadnione interesy wlasciciela znaku towarowego sa chronione.

W szczegélnosci warunek koniecznosci przepakowania nalezy analizowa¢ przy uwzglednieniu
okolicznosci wystepujacych w momencie sprzedazy w panstwie przywozu, ktére to okolicznosci
powoduja, ze przepakowanie jest obiektywnie konieczne, aby produkt leczniczy mégl by¢ sprzedawany
w panstwie przez podmiot dokonujacy przywozu réwnoleglego. Sprzeciw wlasciciela znaku towarowego
wzgledem opakowania jest nieuzasadniony, w wypadku gdy stanowi faktyczng bariere dostepu do
produktu przywiezionego na rynek. W szczegdlnosci przede wszystkim wtasciciel znaku towarowego
nie moze sprzeciwi¢ si¢ przepakowaniu produktu, jesli opakowanie w rozmiarze uzywanym przez tego
wlasciciela w panstwie, ktdére jest strona porozumienia EOG, gdzie podmiot dokonujacy przywozu
nabyt produkt, nie moze by¢ sprzedawane w panstwie przywozu w szczegélnosci z powodu
obowiazywania tam przepisow zezwalajacych wylacznie na opakowania okre$lonego rozmiaru lub
praktyki krajowej w tym samym celu, norm w dziedzinie ubezpieczen zdrowotnych uzalezniajacych
wielko$¢ opakowania od zwrotu kosztéw medycznych lub praktyki w zakresie wystawiania recept
lekarskich opierajacych sie miedzy innymi na normach co do rozmiaréw zalecanych przez organizacje
zawodowe i organy ubezpieczen zdrowotnych.

Z kolei jezeli zgodnie z regulami i praktykami obowigzujacymi w panstwie czlonkowskim przywozu
wlasciciel znaku towarowego uzywa w tym panstwie wielu réznych rodzajéw opakowan, ustalenie, ze
jeden z tych rozmiaréw oferowany jest takze na rynku panstwa wywozu, ktére jest strona
porozumienia EOG wywozu, nie wystarczy, by uzasadni¢ wniosek, Ze przepakowanie nie jest
konieczne. Gdyby bowiem podmiot dokonujacy przywozu moégl sprzedawac¢ produkt wylacznie na
ograniczonej czesci jego rynku, wéwczas istnialby podziat rynkéw krajowych.

(por. pkt 15-22)

2. Artykut 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposob, ze wlasciciel znaku
towarowego moze sprzeciwic¢ sie ciaglej sprzedazy produktu leczniczego przez podmiot dokonujacy
przywozu réwnoleglego, jezeli ten drugi przepakowal éw produkt leczniczy w nowe opakowanie
zewnetrzne i ponownie opatrzyl je znakiem towarowym, w sytuacji gdy, po pierwsze, dany produkt
leczniczy moze by¢ sprzedawany w panstwie, ktére jest strona Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOQG) i do ktérego dokonuje sie przywozu w tym samym opakowaniu co opakowanie,
w ktérym towar ten jest sprzedawany w panstwie, ktore jest strona porozumienia EOG i z ktérego
dokonuje si¢ przywozu, oraz po drugie, gdy podmiot dokonujacy przywozu nie wykazal, ze towar
objety przywozem moze by¢ sprzedawany wylacznie na ograniczonej czesci rynku panstwa, do ktérego
dokonuje si¢ przywozu — czego zbadanie jest zadaniem sadu odsylajacego.

(por. pkt 29; sentencja)
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