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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 10 listopada 2016 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 7 ust. 2 —
Produkty lecznicze — Przywéz 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

W sprawie C-297/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Se- og Handelsretten (sad ds. morskich i handlowych, Dania)
postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 18 czerwca 2015 r.,
W postepowaniu:
Ferring Leaegemidler A/S, dzialajaca w imieniu Ferring BV,
przeciwko
Orifarm A/S,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: J.L. da Cruz Vilaga (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits
i F. Biltgen, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Ferring Leaegemidler A/S, dzialajacej w imieniu Ferring BV, przez T. Ryhla, advokat,
— w imieniu Orifarm A/S przez K. Jensena, advokat,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Stovlbseka, T. Scharfa oraz ]. Samnadde, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikow,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: dunski.
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Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 7 ust. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Ferring Leegemidler A/S, dzialajaca w imieniu
Ferring BV (zwana dalej ,spdtka Ferring”), i Orifarm A/S w przedmiocie sprzeciwu spéiki Ferring
wzgledem sprzedazy w Danii jednego ze jej produktéw leczniczych, takiego jak ten w opakowaniu
Orifarmu, w kontekscie dokonanego przez spélke Orifarm przywozu réwnoleglego pochodzacego
z Norwegii.

Ramy prawne

Porozumienie EOG

Artykut 13 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994,
L 1, s. 3, zwanego dalej ,,porozumieniem EOG”) przejmuje tre$¢ art. 36 TFUE.

Dyrektywa 2008/95 zostala wlaczona do porozumienia EOG moca decyzji Wspdlnego Komitetu EOG
nr 146/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniajacej zalacznik XVII (wlasnos¢ intelektualna) do
porozumienia EOG (Dz.U. 2010, L 62, s. 43).

Prawo Unii
Artykul 7 dyrektywy 2008/95 stanowi:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspélnoty pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie
dalszemu obrotowi towarami, w szczegdlnosci jezeli stan towaréw zmienil sie lub pogorszyl po
wprowadzeniu ich do obrotu”.

Prawo dunskie

Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze art. 6 varemaerkeloven (ustawy
o znakach towarowych), stanowiacej transpozycje dyrektywy 2008/95 w Danii, jest zasadniczo
identyczny z art. 7 dyrektywy 2008/95.

Postepowanie gldwne i pytania prejudycjalne

Spotka Ferring prowadzi dzialalno$¢ w zakresie sprzedazy produktu leczniczego przy zastosowaniu
znaku towarowego Klyx, ktérego jest wlascicielem, w Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. We
wszystkich tych panstwach Klyx jest sprzedawany w identycznych opakowaniach, czyli we flakonikach
o pojemnosci 120 ml albo 240 ml, oraz w opakowaniach zwierajacych jedna dawke lub dziesie¢ dawek
tego produktu.
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W ramach swojej dzialalno$ci w zakresie przywozu réwnoleglego Orifarm zakupil Klyx w Norwegii
w pudetkach po dziesie¢ dawek i sprzedaje ten produkt na rynku dunskim po zapakowaniu go w nowe
opakowania zawierajace jedna dawke, ktére opatruje znakiem towarowym Klyx (czynnos¢ zwana
»spornym przepakowaniem”).

Przed sadem odsylajacym spétka Ferring utrzymuje, ze zgodnie z prawem moze sprzeciwi¢ sie
spornemu przepakowaniu w zakresie, w jakim, po pierwsze, sposéb ten nie jest niezbedny do
sprzedazy tego produktu bedacego przedmiotem przywozu réwnoleglego, i po drugie, przepakowanie
to jest wylacznie uzasadnione poszukiwaniem korzysci handlowej przez podmiot dokonujacy

przywozu.

Orifarm ze swej strony podnosi, ze przepakowanie jest konieczne w celu uzyskania dostepu do czesci
dunskiego rynku, jaki tworzy Klyx zapakowany w opakowania zawierajace jedna dawke produktu.

Sad odsylajacy podkresla, ze z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu wynika, iz wlasciciel znaku
towarowego nie moze sprzeciwi¢ sie przepakowaniu, jesli sprzeciw przyczyni sie do podzialu rynkéw
krajowych. Taki przypadek mialby miejsce, gdyby sprzeciw utrudnial przepakowanie konieczne do
sprzedazy produktu leczniczego w panstwie przywozu. W tych okolicznosciach sad odsylajacy stawia
sobie pytanie, czy sporne przepakowanie moze zosta¢ uznane za ,konieczne”, zwazywszy na fakt, ze
Klyx jest dostepny w opakowaniach zawierajacych jedna albo dziesie¢ dawek we wszystkich panstwach,
ktére podpisaly porozumienie EOG, gdzie produkt leczniczy jest dostepny na rynku, w tym
w panstwach, ktérych dotyczy postepowanie gtéwne.

W tych okoliczno$ciach Se- og Handelsretten (sad ds. morskich i handlowych, Dania) postanowit
zawiesi¢ postepowanie i zwrdécit sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 oraz odno$nie orzecznictwo nalezy interpretowaé¢ w ten sposéb,
ze wlasciciel znaku towarowego moze zgodnie z prawem sprzeciwi¢ sie ciaglej sprzedazy produktu
leczniczego przez podmiot dokonujacy przywozu réwnoleglego, jezeli ten drugi przepakowal 6w
produkt leczniczy w nowe opakowanie zewnetrzne i ponownie opatrzyl je znakiem towarowym,
w sytuacji gdy wtlasciciel znaku towarowego oferuje do sprzedazy wskazany produkt leczniczy
w opakowaniach o tej samej pojemnosci i w tym samym rozmiarze we wszystkich panistwach
EOG, w ktérych produkt ten jest w sprzedazy?

2) Czy odpowiedZ na pytanie pierwsze bylaby inna, gdyby wtasciciel znaku towarowego zaréwno
w panstwie wywozu, jak i w panstwie przywozu oferowal do sprzedazy ten produkt leczniczy
w opakowaniach w dwdch réznych rozmiarach (opakowaniach zawierajacych dziesie¢ sztuk
i opakowaniach zawierajacych jedna sztuke), a podmiot dokonujacy przywozu nabywal opakowania
zawierajace dziesie¢ sztuk w panstwie wywozu i przepakowywal produkt w opakowania zawierajace
jedna sztuke, ktére bylyby ponownie opatrywane znakiem towarowym przed wprowadzeniem
produktu do sprzedazy w panstwie przywozu?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez swoje pytania, ktére nalezy zbada¢ lacznie, sad odsylajacy zasadniczo zamierza ustali¢, czy
art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wtlasciciel znaku towarowego
moze sprzeciwi¢ sie ciaglej sprzedazy produktu leczniczego przez podmiot dokonujacy przywozu
rownoleglego, jezeli ten drugi przepakowal éw produkt leczniczy w nowe opakowanie i ponownie
opatrzyl je znakiem towarowym.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ z jednej strony, ze specyficznym przedmiotem znaku
towarowego jest ochrona gwarancji pochodzenia towaru opatrzonego tym znakiem oraz ze
przepakowanie towaru dokonane przez osobe trzecia bez zgody wlasciciela znaku towarowego moze
stwarzac realne zagrozenie dla tej gwarancji pochodzenia (zob. analogicznie wyrok z dnia 26 kwietnia
2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z drugiej strony nalezy stwierdzi¢, ze na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 sprzeciw wlasciciela
znaku towarowego wobec przepakowywania, jako wyjatek od zasady swobodnego przeplywu towaréw,
nie jest dopuszczalny, jezeli wykonywanie tego prawa przez wlasciciela stanowi ukryte ograniczenie
w handlu miedzy panstwami, ktére sa stronami porozumienia EOG w rozumieniu art. 13 zdanie
drugie tego porozumienia (zob. analogicznie, odno$nie do art. 36 zdanie drugie TFUE, wyrok z dnia
26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 16 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Wykonywanie przez wtlasciciela znaku towarowego prawa do sprzeciwiania si¢ przepakowywaniu
stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powotanego przepisu, jezeli przyczynia si¢ ono
do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami, ktére sa stronami porozumienia EOG, jezeli to
przepakowywanie dokonywane jest w sposéb zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych intereséw
wlasciciela znaku towarowego (zob. analogicznie, odnosnie do art. 36 zdanie drugie TFUE, wyroki:
z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 17; a takze z dnia
28 lipca 2011 r., Orifarm i in., C-400/09 i C-207/10, EU:C:2011:519, pkt 24 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Tymczasem sprzeciw wlasciciela znaku towarowego wobec przepakowywania produktéw leczniczych
przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw pomiedzy panstwami, ktére sa stronami porozumienia
EOG, jezeli przepakowanie jest niezbedne do tego, by produkty bedace przedmiotem przywozu
réwnolegltego mogly by¢ wprowadzane do obrotu w panstwie przywozu (zob. analogicznie wyrok
z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 18 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunalu, prawo wlasciciela znaku towarowego podlegajacego
ochronie w panstwie cztonkowskim polegajace na sprzeciwieniu si¢ sprzedazy z wykorzystaniem znaku
towarowego towaréw przepakowanych moze by¢ ograniczone jedynie w zakresie, w jakim
przepakowanie, jakiego dokonuje podmiot dokonujacy przywozu, jest konieczne do sprzedazy towaru
w panstwie przywozu (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in.,
C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 56).

Z rozwazan tych wynika zatem, ze wlasciciel znaku towarowego moze zakazywa¢ zmian wiazacych sie
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 réwnoleglego, a uzasadnione interesy wlasciciela znaku towarowego sa
chronione (zob. analogicznie wyroki: z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in., C-143/00,
EU:C:2002:246, pkt 34; a takze z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04,
EU:C:2007:249, pkt 19).

Odnos$nie w szczegélnosci do warunku koniecznosci przepakowania, nalezy go analizowaé przy
uwzglednieniu okolicznos$ci wystepujacych w momencie sprzedazy w panstwie przywozu, ktére to
okoliczno$ci powoduja, ze przepakowanie jest obiektywnie konieczne, aby produkt leczniczy mégt by¢
sprzedawany w panstwie przez podmiot dokonujacy przywozu réwnoleglego. Sprzeciw wilasciciela
znaku towarowego wzgledem opakowania jest nieuzasadniony w wypadku, gdy stanowi faktyczna
bariere dostepu do produktu przywiezionego na rynek (zob. analogicznie wyroki: z dnia
12 pazdziernika 1999 r., Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, pkt 43; a takze z dnia 23 kwietnia 2002 r.,
Boehringer Ingelheim i in., C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 46).
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W szczegdlnosci nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze wtlasciciel znaku towarowego nie moze
sprzeciwic¢ sie przepakowaniu produktu, jesli opakowanie w rozmiarze uzywanym przez tego wlasciciela
w panstwie, ktore jest strong porozumienia EOG, gdzie podmiot dokonujacy przywozu nabyt produkt,
nie moze by¢ sprzedawane w panstwie przywozu w szczegdlnosci z powodu obowigzywania tam
przepiséw zezwalajacych wylacznie na opakowania okre$lonego rozmiaru lub praktyki krajowej w tym
samym celu, norm w dziedzinie ubezpieczenn 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 (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in.,
C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 53).

Nastepnie, jezeli zgodnie z regulami i praktykami obowiazujacymi w panstwie cztonkowskim 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 strong
porozumienia EOG wywozu, nie wystarczy, by uzasadni¢ wniosek, ze przepakowanie nie jest
konieczne. Jesli podmiot dokonujacy przywozu mogiby sprzedawa¢ produkt wylacznie na ograniczonej
czesci jego rynku, wowczas istniatby bowiem podziat rynkéw krajowych (zob. analogicznie wyrok z dnia
11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 54).

Wreszcie, na podmiocie dokonujacym przywozu réwnoleglego spoczywa obowiazek wykazania, Ze
spelnione zostaly przestanki, ktére uniemozliwiaja wlascicielowi znaku towarowego sprzeciwienie sie
w sposéb uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktéw leczniczych (zob. analogicznie
wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 52).

W niniejszej sprawie z wniosku prejudycjalnego wynika, ze we wszystkich panstwach, ktére sa stronami
porozumienia EOG, gdzie produkt ten jest wprowadzony na rynek, w tym w panstwach, ktérych
dotyczy postepowanie gléwne, Klyx jest sprzedawany przez spoélke Ferring w tych samych
opakowaniach.

Natomiast z informacji, jakimi dysponuje Trybunal, nie wynika, Ze w niniejszej sprawie sprawdzita sie
jedna z sytuacji przedstawionych w pkt 21 tego wyroku lub Ze z uwagi na szczegdlne okolicznosci
wystepujace w momencie sprzedazy faktyczny dostep Klyxu do rynku duriskiego jest utrudniony.

Do sadu odsylajacego nalezy sprawdzenie, czy w postepowaniu gtéwnym wystapita jedna albo kilka
z okolicznosci, na ktére powoluje sie pkt 21 niniejszego wyroku. W przeciwnym razie wlasciciel znaku
towarowego moze sprzeciwic sie spornemu przepakowaniu, jesli towar bedacy przedmiotem przywozu
réwnoleglego moze by¢ sprzedawany w Danii w tym samym opakowaniu co opakowanie, w ktérym
towar ten jest sprzedawany w Norwegii.

Orifarm w swoich uwagach na pi$mie utrzymuje, ze podzial rynkéw jest nieodzowna konsekwencja
sprzeciwu wobec przepakowania, poniewaz podmiot dokonujacy przywozu moéglby wejs¢ na segment
rynku dunskiego, jaki stanowia opakowania zawierajace jedna dawke Klyxu, wylacznie w drodze
przywozu z Norwegii towaru w tym samym opakowaniu. Tak wiec bez spornego przepakowania towar
bedacy przedmiotem przywozu moéglby by¢ sprzedawany jedynie na ograniczonej cze$ci rynku
dunskiego.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodéw
pozwalajacych na stwierdzenie, ze rynek Klyxu w opakowaniach po dziesie¢ dawek stanowi jedynie
ograniczong cze$¢ rynku panstwa, do ktérego dokonuje si¢ przywozu, czyli Danii. W kazdym razie to
do sadu odsylajacego nalezy zweryfikowanie, czy taki warunek jest spelniony w postepowaniu
gléwnym.
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W tych okoliczno$ciach na przedstawione pytania trzeba udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 7 ust. 2 dyrektywy
2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz wlasciciel znaku towarowego moze sprzeciwic sie ciaglej
sprzedazy produktu leczniczego przez podmiot dokonujacy przywozu réwnoleglego, jezeli ten drugi
przepakowal 6w 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 EOG i do ktérego dokonuje si¢ przywozu w tym samym opakowaniu co
opakowanie, w ktérym towar ten jest sprzedawany w panstwie, ktére jest strona porozumienia EOG
i z ktérego dokonuje sie przywozu, oraz po drugie, gdy podmiot dokonujacy przywozu nie wykazal, ze
towar objety przywozem moze by¢ sprzedawany wylacznie na ograniczonej czesci rynku panstwa, do
ktéorego dokonuje sie przywozu, czego zbadanie jest zadaniem sadu odsylajacego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (piata izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wlasciciel znaku towarowego moze
sprzeciwi¢ sie ciaglej sprzedazy produktu leczniczego przez podmiot dokonujacy przywozu
rownoleglego, jezeli ten drugi przepakowal 6w 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, ktore jest strona Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. i do ktérego dokonuje sie przywozu w tym samym
opakowaniu co opakowanie, w ktérym towar ten jest sprzedawany w panstwie, ktdre jest strona
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 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 ktorego dokonuje sie
przywozu, czego zbadanie jest zadaniem sadu odsylajacego.

Podpisy
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