2007. 04. 26-1 ITELET — C-348/04. SZ. UGY

A BIROSAG ITELETE (masodik tanacs)
2007. aprilis 26."

A C-348/04. sz. uigyben,

az EK 234. cikk alapjin benyujtott el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem targyaban,
amelyet a Court of Appeal (Anglia és Wales) (Civil Division) (Egyesiilt Kirdlysig) a
Birésaghoz 2004. augusztus 12-én érkezett, 2004. junius 17-i hatdrozatival
terjesztett el az el6tte

a Boehringer Ingelheim KG,

a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

és

a Swingward Ltd
* Az eljards nyelve: angol.
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kozott,

a Boehringer Ingelheim KG,

a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

és

a Dowelhurst Ltd

kozott,

a Glaxo Group Ltd

és

a Swingward Ltd
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kozott,

a Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

és

a Dowelhurst Ltd

kozott,

a SmithKline Beecham plc,

a Beecham Group plc,
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a SmithKline & French Laboratories Ltd

és

a Dowelhurst Ltd

kozott, valamint

az Eli Lilly and Co.

és

a Dowelhurst Ltd

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (masodik tandcs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tanacselnok, J. Klucka, J. Makarczyk, G. Arestis és
L. Bay Larsen (el6add) birak,
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fétanacsnok: E. Sharpston,
hivatalvezets: K. Sztranc-Stawiczek tanacsos,

tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2006. januar 26-i targyalast kovetden,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elSterjesztett észrevételeket:

a Boehringer Ingelheim KG és a Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG képviseletében R. Subiotto solicitor, valamint E. Gonzalez
Diaz és 1. McGrath legal advisers,

— az Eli Lilly and Co. képviseletében S. Thorley és G. Hobbs QC, valamint
G. Pritchard barrister,

— a Glaxo Group Ltd, a The Wellcome Foundation Ltd, a SmithKline
Beecham plc, a Beecham Group plc és a SmithKline & French
Laboratories Ltd képviseletében M. Silverleaf QC, és R. Hacon barrister,

— aSwingward Ltd és a Dowelhurst Ltd képviseletében N. Green és R. Arnold QC,
C. Tunstall solicitor megbizasabdl,
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— az Eurépai Kozosségek Bizottsaga képviseletében N. Rasmussen és M. Shotter,
meghatalmazotti minéségben,

a f6étanacsnok inditvanyanak a 2006. aprilis 6-i targyaldson tortént meghallgatasat
kovetben,

meghozta a kovetkezd

itéletet

1 Az el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz616 1992.
majus 2-i megallapodéssal (HL 1994. L 1., 3. 0.) médositott, a védjegyekre vonatkozé
tagallami jogszabélyok kozelitésérdl szolé, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé
tandcsi iranyelv (HL 1989. L 40., 1. o; magyar nyelvii killonkiadds 17. fejezet,
1. kotet, 92. o0.) (a tovabbiakban: 89/104 iranyelv) 7. cikke (2) bekezdésének
értelmezésére vonatkozik.

2 A kérelmet a Boehringer Ingelheim KG, a Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG, a Glaxo Group Ltd, a The Wellcome Foundation Ltd, a
SmithKline Beecham plc, a Beecham Group plc, a SmithKline and French
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Laboratories Ltd és az Eli Lilly and Co. (a tovabbiakban egyiittesen: Boehringer
Ingelheim és tarsai) mint gyogyszergyarték és a Swingward Ltd (a tovabbiakban: a
Swingward), valamint a Dowelhurst Ltd (a tovibbiakban: a Dowelhurst) mint a
termékek parhuzamos importérei és forgalmazdi kozotti eljarasban terjesztették eld
a Boehringer Ingelheim és tarsai altal gydrtott azon gydgyszerek tdrgyaban,
amelyeket — atcsomagolasukat és djracimkézésiiket kovetéen — a Swingward és a
Dowelhurst az Egyesiilt Kiralysagba parhuzamosan importalt, illetve ott forgalma-
zott.

A kozosségi jog

Az EK 28. cikke értelmében a tagallamok kozott tilos a behozatalra vonatkozéd
minden mennyiségi korldtozas és azzal azonos hatast intézkedés. Ennek ellenére, a
30. cikk értelmében, a tagéllamok kozott megengedettek a kivitelre vonatkozé olyan
tilalmak vagy korldtozasok, amelyeket az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme
indokol, amennyiben azok nem képezik onkényes megkiilonboztetés vagy a
Kozosségen beliili kereskedelem rejtett korlatozasanak eszkozét.

A 89/104 iranyelvnek ,A védjegyoltalom kimeriilése” cimi 7. cikke a kovetkez6-
képpen rendelkezik:

»(1) A védjegyoltalom alapjan a jogosult nem tilthatja meg a védjegy hasznalatat
olyan arukkal kapcsolatban, amelyeket 6 hozott forgalomba, vagy amelyeket
kifejezett hozzdjarulasaval hoztak forgalomba a K6zosségben.
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(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazhaté, ha a jogosultnak jogos érdeke fliz6dik ahhoz,
hogy az aruk tovabbi forgalmazasat ellenezze, kiilondsen, ha az aru allagat, allapotat
— a forgalomba hozatalt kovetéen — megvaltoztattak, illetve karositottak”.

Az Eurépai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodas — XVIL. melléklete 4. pontjaval
egyiittesen értelmezendd — 65. cikke (2) bekezdésének megfelel6en a 89/104 irdnyelv
7. cikkének (1) bekezdése az emlitett megéllapodds miatt médositasra keriilt, és az
ott szerepld ,a Kozosségben” kifejezés helyébe ,a valamely szerz6d6 fél teriiletén”
kifejezés 1épett.

Az alapeljaras(ok), az elGzetes dontéshozatalra valé utalas a C-143/00. sz.
iigyben és a kérdést el6terjeszté birdsag altal feltett kérdések

Az alapeljaras(ok) tirgyat képezé gyodgyszereket a Boehringer Ingelheim és tirsai a
Ko6z6sségben kiillonb6zé védjegyekkel ellatva forgalmazta, ahol azokat a Swingward,
valamint a Dowelhurst megvasarolta, majd az Egyesiilt Kiralysagba importalta. A
gyogyszereknek ez utébbi tagallam terilletén torténd forgalmazasa érdekében ez
utébbi tarsasagok bizonyos mértékben megvaltoztattak azok kiszerelését, valamint a
hozzajuk mellékelt tijékoztatét.

A gyakorlatban elvégzett moédositasok esetenként valtoztak. Egyes esetekben a
fontosabb informacidkat — mint példdul a parhuzamos importér nevét és
parhuzamos importengedélyének szamat — tartalmazd cimke keriilt az eredeti
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csomagolasra. Az angol nyelvtdl eltérd, mas nyelveken szerepld jelolések lathatdak
maradtak a csomagolason, és a védjegyet nem takartak le. Mas esetekben a terméket
a parhuzamos importdr altal rendelkezésre bocsétott olyan dobozokba csomagoltak
at, amelyeken a védjegyet feltiintették. Megint mds esetekben pedig a terméket a
parhuzamos importér altal rendelkezésre bocsitott olyan dobozokba csomagoltak
at, amelyeken a védjegy nem, viszont a termék gyartmanyneve szerepelt. Ez utébbi
esetben a dobozban taldlhaté taroléeszkozon szerepelt az eredeti védjegy, de a
termék gyartmanynevének, valamint a gyarté és a parhuzamos importengedély
jogosultja nevének feltiintetése érdekében arra egy 6ntapadés cimkét ragasztottak
fel.

A Boehringer Ingelheim és tdrsai tiltakoztak e valtoztatisok ellen, és ennek
érdekében keresetet inditottak a High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Egyesiilt Kirdlysdg) el6tt védjegybitorlas miatt.

Mivel az emlitett birésig ugy vélte, hogy az alapiigyben meghozand6 dontés a
kozosségi jog értelmezésétél fiigg, ezért ugy dontott, hogy felfiiggeszti az eljarast, és
a kovetkez6 el6zetes dontéshozatali kérdéseket terjeszti a Birésag elé:

,1) Elhet-e a védjegyjogosult a védjegyéhez f(iz6d6 jogaival annak érdekében, hogy
véget vessen vagy megakaddlyozza sajat termékeinek az egyik tagdllambdl
valamely masikba torténé importjat, illetve hogy megtiltsa azok forgalmazasat
vagy késébbi promécidjat olyankor, ha a behozatal, a forgalmazas vagy a
promocié nem jelent sérelmet jogainak konkrét targyara nézve, vagy legalabbis
nem jelenti annak alapveté sérelmét?
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Eltéré-e az el6z6 kérdésre adott valasz akkor, ha a jogosult altal hivatkozott
indok az, hogy az importér vagy a késébbi forgalmazé a védjegyét olyan médon
haszndlja, amely ugyan nem jelent sérelmet annak konkrét tirgyara nézve,
azonban nem feltétleniil sziikséges?

Ha a jogosult termékeinek importére, illetve ezen importdlt termékek
forgalmazdja koteles igazolni, hogy a jogosult védjegyének haszndlata »feltétle-
nil szikséges«, e feltétel teljesiil-e, ha bizonyitja, hogy a védjegy ésszer(i
mértékd hasznélata szamara ahhoz sziikséges, hogy a) a termékpiac legalabb egy
részéhez, vagy b) annak egészéhez hozziférhessen; illetve, hogy e feltétel
megkivanja-e, hogy a védjegy hasznalata elengedhetetlen legyen a termékek
forgalombahozhatésagahoz; és ha az iménti megoldasok egyike sem helyes,
akkor mit jelent a »feltétlenil sziikséges« kifejezés?

Ha elsé ranézésre a védjegyjogosultnak joga van nemzeti védjegyéhez fiiz6d6
jogai érvényesitéséhez védjegyének a termékeken torténé vagy azokkal
kapcsolatos minden olyan hasznalatival szemben, amely nem feltétleniil
sziilkséges, akkor e jogok érvényesitése a jogosult sajit termékeinek azon
parhuzamos importja akadélyozdsa vagy kizarasa érdekében, amely nem jelent
sérelmet jogainak konkrét targyara vagy a védjegy alapvetd funkcidjira nézve, az
EK 30. cikk masodik mondata értelmében vett visszaélésszeri magatartasnak és
a kereskedelem rejtett korlatozasanak minésiil-e?

Ha az importdr, illetve az importalt termékeket forgalmazé személy a jogosult
védjegyét e termékeken vagy azokkal kapcsolatban szeretné hasznalni, és ez a
hasznalat nem sérti a védjegyoltalom konkrét targyat és arra a jovében sem
jelent sérelmet, akkor is elGzetesen értesitenie kell a jogosultat a védjegy
hasznalatara vonatkozé szandékarol?
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Ha az el6z6 kérdésre adott valasz igenld, akkor ez azt jelenti, hogy az importdr,
illetve a forgalmazé szamara az a tény, hogy nem értesiti az el6bbi médon a
jogosultat, azzal a hatéssal jir-e, hogy ez utébbit felhatalmazza arra, hogy
korlatozza vagy megakadalyozza e termékek behozatalit vagy azok késébbi
forgalmazdsat, akkor is, ha a behozatal vagy a kés6bbi forgalmazis nem
jelentene sérelmet a védjegyoltalom konkrét targyara?

Ha az import6rnek, illetve az importalt termékeket forgalmazé személynek
elézetesen értesitenie kell a jogosultat a védjegy olyan haszndlatarél, amely nem
jelent sérelmet annak konkrét targyara, akkor

a) e feltétel alkalmazandé-e a védjegy minden ilyen tipusd hasznalatara,
beleértve a reklamozast, az Gjracimkézést és az atcsomagolast is, vagy ha e
feltétel csak bizonyos felhasznalasokra alkalmazandé, akkor melyek ezek?

b) az importérnek, illetve a forgalmazénak értesitenie kell-e a jogosultat, vagy
elegendd, ha a jogosult megkapta az értesitést?

¢) mennyi értesitési idének kell megeléznie a hasznalatot?

Valamely tagallam birésaga a védjegyjogosult kérelmére kibocsathat-e birdsagi
meghagyast, megallapithat-e kartéritést, elrendelheti-e a készletek kiadasat vagy
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hozhat-e egyéb intézkedést az importalt termékekre, azok csomagolasara vagy
az azokkal kapcsolatos reklamozasra vonatkozéan, amennyiben ezen intézke-
dések: a) ellehetetlenitik vagy akaddlyozzak a kozosségi piacon a jogosult éltal
vagy az 6 hozzajarulasaval forgalomba hozott termékek szabad mozgasat, de b)
azoknak nem az a célja, hogy megakadilyozza a jogok konkrét tirgyinak
sérelmét, és nem is jarulnak hozza ahhoz, hogy a jogok konkrét tirgyanak
sérelmét megakadalyozzak?”

Ezen elézetes dontéshozatal iranti kérelem alapjan sziiletett meg a C-143/00. sz.,
Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben 2002. dprilis 23-an hozott itélet (EBHT 2002.,
[-3759. 0.), amelyben a Birésig megallapitotta, hogy:

»1) A 89/104 elsé [...] iranyelv 7. cikkének (2) bekezdését ugy kell értelmezni, hogy

2)

a védjegyjogosult hivatkozhat a védjegyhez fiz6d6 jogara annak megakada-
lyozasa érdekében, hogy a parhuzamos importér a gyégyszerkészitményeket
atcsomagolja, amennyiben e jog gyakorldasa nem eredményezi a tagillamok
kozott a piacok egymastdl valé mesterséges elzarasat.

A Birésag itélkezési gyakorlata értelmében a gyogyszerek adtcsomagoldsa a
csomagolas kicserélésével objektive akkor sziikséges feltétleniil, ha anélkiil az
érintett piachoz vagy annak jelentGs részéhez valé tényleges hozzaférést
akadalyozottnak kell tekinteni a fogyaszték jelentés részének erds ellenallasa
miatt az Gjracimkézett gyogyszerek tekintetében.
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3) A parhuzamos importérnek minden koriilmények kozott tiszteletben kell
tartania az elGzetes értesités kovetelményét ahhoz, hogy jogosultta valjon a
védjeggyel jelolt gydgyszerek atcsomagolasira. Ha az importér nem tartja
tiszteletben ezt a kovetelményt, akkor a védjegyjogosult felléphet az dtcsomagolt
gyogyszerek forgalmazdsival szemben. A parhuzamos importér feladata, hogy
személyesen értesitse a védjegyjogosultat a tervezett atcsomagolasrél. Vita
esetén a nemzeti birésag feladata — az Osszes relevans korillményt figyelembe
véve — eldonteni, hogy a jogosultnak megfelelé hataridé allt-e rendelkezésére az
atcsomagolasi szandékra vonatkozdéan reagalni.”

A High Court of Justice (England & Wales) végrehajtotta a Boehringer Ingelheim és
tarsai tigyben hozott itéletet, és az alapeljaras felpereseinek javara dontott.

Ennek ellenére, az emlitett nemzeti birésig hatdrozataival szemben a kérdést
el6terjeszt6 birésidghoz fellebbezést nyujtottak be, mely utébbi birésig 2004. marcius
5-i itéletében olyan megallapitasokat tett, amelyek a High Court of Justice altal
korabban megallapitottaktdl eltértek.

E korillményekre tekintettel a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
ugy dontott, hogy felfiiggeszti az eljardst, és a kovetkezd elézetes dontéshozatali
kérdéseket terjeszti a Birdsag elé:

~Atcsomagolt termékek

1. Amennyiben valamely parhuzamos importér valamely masik tagallambdl
importalt gyégyszerkészitményeket eredeti belsé csomagolasiban, de 4j, a
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behozatal orszaganak nyelvén irédott kiilsé csomagolasban, (»atcsomagolt«
termék) forgalmaz valamely tagallamban:

a)

b)

)

az importdr viseli-e a bizonyitasi terhet a tekintetben, hogy az 4j kiszerelés
megfelel-e a C-427/93. sz., C-429/93. sz. és C-436/93. sz., Brystol-Myers
Squibb kontra Paranova egyesitett tigyekben meghatarozott feltételeknek,
vagy pedig a védjegyjogosult koteles azt bizonyitani, hogy a fenti feltételek
nem teljesiiltek, esetleg a bizonyitasi teher feltételrdl feltételre valtozik-e, és
ha igen, hogyan?

a Brystol-Myers Squibb kontra Paranova tigyben meghatirozott és a
C-379/97. sz., Upjohn kontra Paranova, valamint a C-143/00. sz. Boehringer
kontra Swingward {ligyben értelmezett elsé feltétel, nevezetesen, annak
sziikségességének bizonyitasa, hogy a terméket azért kell dtcsomagolni, hogy
a hatékony piacra jutast ne akadalyozza, csak az atcsomagolds tényére
vonatkozik (amint azt az EFTA Birésag az E-3/02. sz., Paranova Inc. kontra
Merck & Co Inc. tigyben megadllapitotta), vagy pedig a parhuzamos import6r
altal végzett dtcsomagolads pontos mdédjara és fajtijara is, és ha igen, hogyan?

a Brystol-Myers Squibb kontra Paranova iigyben meghatarozott negyedik
feltétel, nevezetesen hogy az atcsomagolt termék kiilleme nem lehet
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alkalmas a védjegyjogosult hirnevének csorbitasara, csak akkor sériil, ha a
csomagolas sériilt, rossz mindségl vagy szennyezett, vagy pedig mindenre
kiterjed, ami a védjegy jé hirnevét csorbitja?

ha az elsé kérdés c) pontjara adott vilasz Ggy hangzik, hogy a negyedik
feltételt minden sérti, ami a védjegy hirnevét csorbitja, és azokban az
esetekben, ha i) a védjegyet nem tiintetik fel az 4j kiils6 csomagoldson («de-
branding») («markamentesités»), vagy ii) a parhuzamos import6r az 4j kilsé
csomagolason sajat logéjat, sajat kilonleges stilussajatsagait, kiilséségeit
vagy pedig szamos kilonbozé termék tekintetében hasznalt kiilsGségeket
alkalmaz («co-branding») («markatérsitas»), e csomagolasformak tekinthe-
ték-e a védjegy hirnevét csorbiténak, vagy ennek a kérdésnek az eldontése a
nemzeti birésdgok hatdskorébe utalt ténykérdés?

ha az els6 kérdés d) pontjara adott valasz szerint ez ténykérdés, kire harul a
bizonyitasi teher?

Ujracimkézett termékek

2. Amennyiben valamely parhuzamos importér valamely masik tagallambdl
importalt gyégyszerkészitményt eredeti belsé és kiils6 csomagolasaban forgal-
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mazza, amelyre azonban tovabbi, a behozatali orszag nyelvén irddott kiilsé
cimkét ragasztott (a tovabbiakban: «Gjracimkézett» termék):

a)

alkalmazhaté-e egyaltalan a Brystol-Myers Squibb kontra Paranova iigyben
meghatarozott 6t feltétel?

b) Ha a masodik kérdés a) pontjara adott valasz igenld, az importér viseli-e

)

annak bizonyitasi terhét, hogy az tjracimkézett csomagolis megfelel minden
egyes, a Bristol-Myers Squibb kontra Paranova iigyben meghatirozott
feltételnek, vagy a védjegyjogosultnak kell bizonyitania, hogy a fenti
feltételek nem teljesiiltek, vagy pedig a bizonyitas minden egyes feltétel
esetében mast terhel?

Ha a masodik kérdés a) pontjira adott valasz igenld, a Brystol-Myers Squibb
kontra Paranova {igyben meghatarozott és az Upjonh kontra Paranova,
valamint a Boehringer kontra Swingward {igyben értelmezett elsé feltétel,
nevezetesen, annak sziikségességének bizonyitasa, hogy a terméket azért kell
atcsomagolni, hogy a hatékony piacra jutist ne akadalyozza, csak az
Ujracimkézés tényére vonatkozik vagy pedig a parhuzamos importér altal
végzett Gjracimkézés pontos modjara és fajtajara is?
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Ha a masodik kérdés a) pontjara adott vélasz igenld, a Brystol-Myers Squibb
kontra Paranova igyben meghatarozott negyedik feltétel, nevezetesen hogy
az dtcsomagolt termék kiszerelése nem lehet alkalmas a védjegyjogosult
hirnevének csorbitdsira, csak akkor sériil, ha a csomagolas sériilt, rossz
minéségl vagy szennyezett, vagy pedig minden sérti, ami a védjegy jo
hirnevét csorbitja?

Ha a masodik kérdés a) pontjara adott valasz igenld és a méasodik kérdés d)
pontjara adott valasz az, hogy a negyedik feltételt mindaz sérti, ami a védjegy
hirnevét csorbitja, csorbitja-e a védjegy hirnevét ebbdl a szempontbdl az, ha
i) a tovabbi cimkét ugy helyezik el, hogy az a védjegyjogosultak egyikének
védjegyét teljesen vagy egészen elfedi, vagy ii) a tovabbi cimke nem jeloli
meg, hogy a kérdéses védjegy a védjegyjogosult tulajdona, vagy iii) a
parhuzamos import6r nevét nagybetiikkel tiinteti fel?

ElGzetes értesités

3. Ha

a parhuzamos importér a Brystol-Myers Squibb kontra Paranova iigyben

meghatarozott 6todik feltételtSl eltéréen nem kiilldott elézetes értesitést az
atcsomagolt termék tekintetében, és csak ezaltal sértette meg a védjegyjogosult
védjegyét(jegyeit):

a)
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a termék minden egyes tovabbi importaldsa jogsértésnek mindsiil-e, vagy az
import6r csak addig kovet el jogsértést, amig a védjegyjogosult a termékrdl
tudomast szerez, és az iranyadé elGzetes értesitési hatarid6 lejar?
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b) joga van-e a védjegyjogosultnak pénzbeli kartérités kovetelésére (pl.
kartérités a jogsértés miatt vagy a jogsértéssel szerzett Osszes nyereség

megfizetése) az importdr jogsértése miatt ugyanolyan feltételek mellett,
mintha az druk hamisitottak lettek volna?

c) alkalmazni kell-e az aranyossig elvét az import6r ilyen eljarasa miatt a
védjegyjogosultnak jar6é pénzbeli kartérités megitélésekor?

d) Ha nem, milyen alapon kell a kartéritést kiszamitani, feltéve, hogy a kérdéses

terméket az EGT-n belill a védjegyjogosult hozta forgalomba vagy az &
hozzdjarulasaval hoztak forgalomba?”

El6zetes észrevételek

12 Emlékeztetni kell arra, hogy a védjegyek konkrét célja a védjegyet viseld termék
eredetének szavatolasa, és a terméknek valamely harmadik személy altali, a jogosult
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engedélye nélkiil toérténd atcsomagolasa valds veszélyt teremthet e szarmazasi
garancia tekintetében (lasd a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben
hozott itélet 29. pontjat).

A Birdsag itélkezési gyakorlata szerint maganak a védjegyet viselé gyégyszereknek az
atcsomagolasa az, ami a védjegyoltalom konkrét targyat sérti, anélkiil, hogy ebben az
Osszefiiggésben értékelni kellene azt, hogy melyek a konkrét hatasai a parhuzamos
import6r altal elvégzett atcsomagolasnak (lasd a fent hivatkozott Boehringer
Ingelheim és tarsai tigyben hozott itélet 30. pontjat).

A 89/104 iranyelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a védjegyjogosultnak az
atcsomagolas elleni tiltakozdsa, amennyiben 6nmagaban eltérést eredményez az
aruk szabad mozgasanak alapelvétdl, nem engedheté meg akkor, ha e jognak a
jogosult altali gyakorlasa a tagallamok kozott a kereskedelem rejtett korlatozasat
képezi az EK 30. cikk masodik mondata értelmében (lasd e tekintetben a fent
hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben hozott itélet 18. és 31. pontjat).

Az atcsomagolas elleni tiltakozashoz val6 jog gyakorlasa a védjegyjogosult részérdl
akkor képez ilyen rejtett korlatozast ez utébbi rendelkezés értelmében, ha az a
tagallamok kozott a piacok egymadstdl valé mesterséges elzirasahoz vezet, és ha az
atcsomagolas egyébként olyan médon torténik, amely tiszteletben tartja a jogosult
jogos érdekeit, ami kiillonosen abban nyilvanul meg, hogy az atcsomagolas nincs
hatassal a gyégyszer eredeti allapotara vagy nem olyan jellegli, amely sértené a
védjegy hirnevét (lasd a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben
hozott itélet 32. pontjat).
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Marpedig a védjegyjogosultnak a gydgyszerek atcsomagolasa elleni tiltakozasa a
tagallamok kozott a piacok mesterséges elzarasahoz vezet, amikor az ahhoz
szitkséges, hogy a parhuzamosan importilt terméket a behozatal tagorszigiban
forgalmazni lehessen (ldsd a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai iigyben
hozott itélet 33. pontjat).

Igy tehat az 4llandé itélkezési gyakorlatbél az kévetkezik, hogy az olyan valtoztatdst,
amely a védjeggyel jelolt gyégyszer teljes dtcsomagolasdval jar — és ezaltal, jellegénél
fogva, még a gyogyszer eredeti dllapotat is veszélyeztetheti —, a védjegyjogosult
megtilthatja, kivéve ha az dtcsomagolds a parhuzamosan importalt termékek
forgalmazhatésdgdhoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy a jogosult jogos érdekei
biztositottak maradjanak (a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai iigyben
hozott itélet 57. pontja, és a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben
hozott itélet 34. pontja).

Szintén emlékeztetni kell arra, hogy a Birdsag itélkezési gyakorlata szerint annak a
parhuzamos importérnek, aki a védjegyet viselé gyogyszert atcsomagolja, el6zetesen
értesitenie kell a védjegyjogosultat az atcsomagolt gyégyszer forgalmazasra
bocsatasardl. Ezenfeliil az importérnek a védjegyjogosult kérelmére a forgalomba
bocsatast megel6zéen az atcsomagolt termékrsl mintadarabot kell bemutatnia. Ez
utébbi kovetelmény teszi lehetévé a jogosult szamara annak megvizsgalasat, hogy az
atcsomagoldas nem olyan moédon térténik, amely kozvetleniil vagy kozvetve
veszélyezteti a termék eredeti allapotat, valamint hogy a termék kiszerelése az
atcsomagolast kovetéen nem olyan jellegli, amely sértené a védjegy hirnevét.
Ezenfeliil e feltétel révén a védjegyjogosult hatékonyabban tud védekezni a hamisiték
tevékenysége ellen (a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai tigyben hozott
itélet 78. pontja és a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben hozott
itélet 61. pontja).
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Igy a Birésig a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai iigyben hozott
itéletének 79. pontjaban kimondta, hogy:

s[a 89/104] irdnyelv 7. cikkének (2) bekezdését gy kell értelmezni, hogy a
védjegyjogosult tiltakozhat a gyégyszerkészitmények késGbbi forgalmazdsa ellen
olyankor, amikor az importér a terméket dtcsomagolja, és arra Ujbdl railleszti a
védjegyet, kivéve ha

— megallapithat6, hogy a védjegyhez f(iz6d6 jogoknak a jogosult altali, az emlitett
atcsomagolt termékek forgalmazasa elleni tiltakozasként valé érvényesitése a
tagallamok kozott a piacok egymastdl valé mesterséges elzarasahoz vezetne.
Kilénosen ez az eset all fenn olyankor, amikor a jogosult a kiilonb6z6
tagallamokban azonos gyégyszerkészitményt bocsatott forgalomba eltérd
csomagoldsban, és az importér dltal elvégzett dtcsomagolds egyrészt a behozatal
tagallamaban a termék forgalmazasahoz sziikséges, masrészt az olyan feltételek
mellett torténik, hogy az nincs hatassal a termék eredeti allapotara [...],

— bizonyithat6, hogy az atcsomagolas nem lenne hatassal a csomagolason beliil
talalhaté termék eredeti allapotéra [...],

— az 4j csomagolason vilagosan feltlintetik a termék atcsomagolasat végzd cég/
személy és a gyarté nevét [...],

I- 3450



22

23

24

BOEHRINGER INGELHEIM ES TARSAI

— az atcsomagolt termék kiilleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy, illetve
jogosultjanak hirnevét. Tehat a csomagolas nem lehet sériilt, rossz mindségu
vagy szennyezett,

s 7

— az importdr az atcsomagolt termék forgalomba bocsatasat megel6zGen értesiti a
védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az atcsomagolt termékbdl mintada-
rabot bocsét a rendelkezésére.”

A masodik kérdésnek az ,atcsomagolas” fogalmara vonatkozé a) pontja

Els6ként a méasodik kérdés a) pontjt kell megvizsgalni.

A fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai iigyben hozott itéletének
6. pontjaban a Birdsag ramutatott arra, hogy az alapeljarasbeli tigyek targyat képez6
gyogyszereknek az Egyesiilt Kiralysagba torténé importalasa miatt azok mindegyike
esetében a csomagoldst, akdrcsak a hozzdjuk mellékelt tajékoztatét bizonyos
mértékben megvaltoztattdk.

Az emlitett itélet 7. pontjaban a Birdsag megallapitotta, hogy az érintett kiilonféle

gyogyszerek csomagolasan tortént valtoztatas médja esetenként eltéré volt. Egyes
esetekben egy, a fontosabb informaciékat — mint példaul a parhuzamos importér
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nevét és parhuzamos importengedélyének szamat — tartalmazé cimkét ragasztottak
fel az eredeti csomagolasra. Az angoltdl eltérd, mas nyelveken feltiintetett jeloléseket
meghagytdk a csomagoldson, és a védjegyet nem takartdk le. Mas esetben a terméket
a parhuzamos importdr altal rendelkezésre bocsétott olyan dobozokba csomagoltak
at, amelyeken feltiintették a védjegyet. Megint mds esetben pedig a terméket a
parhuzamos importér altal rendelkezésre bocsatott olyan dobozokba csomagoltak
at, amelyeken a védjegy nem szerepelt. Ehelyett a termék gyartmanyneve keriilt
feltiintetésre a dobozon. A dobozban taldlhatd taroléeszk6zon szerepelt az eredeti
védjegy, de a termék gyartmanynevének, valamint a gyarté és a parhuzamos
importengedély jogosultja nevének feltiintetése érdekében arra egy Ontapadds
cimkét ragasztottak fel. Az 4dtcsomagolds sordn a dobozok minden esetben
tartalmaztik az angol nyelvli betegtdjékoztatét, amelyen szerepel a védjegy.

Szintén megjegyzendd, hogy a High Court of Justice altal a fent hivatkozott
Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben feltett hetedik el6zetes dontéshozatali kérdés
kifejezetten arra kereste a valaszt, hogy az el6zetes értesités kovetelménye, amelyre a
jelen itélet 20. pontjaban tortént utalas, mindenféle védjegyhasznalatra alkalma-
zandé-e, ideértve az (j cimkének a terméken vald elhelyezését is, vagy az csupdn
bizonyos tipusu védjegyhasznélatokra alkalmazandé.

A Birésag a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben hozott itéletének
55. pontjaban ramutatott arra, hogy a kérdést elGterjeszté birdsag az 6todiktdl a
hetedikig terjed6 kérdéseivel azon feltételt illetéen szeretne pontosabb vélaszt kapni,
miszerint a pairhuzamos importérnek el6zetesen értesitenie kell a védjegyjogosultat
az atcsomagolt termék forgalomba bocsatasardl.
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Az emlitett itélet 68. pontjdban a Birésag megallapitotta, hogy a parhuzamos
importérnek ahhoz, hogy a védjeggyel jelolt gydgyszereket atcsomagolhassa, minden
esetben tiszteletben kell tartania az elGzetes értesités kovetelményét.

Az el6zbekben kifejtettekbdl kovetkezik, hogy a Birésag a fent hivatkozott
Boehringer Ingelheim és tarsai iigyben hozott itéletében az atcsomagolas fogalmaba
belevette az Gjracimkézést is, amely minden bizonnyal a kérdést elGterjeszté birdsig
el6tti eljaras targyat képezd, széban forgd gydgyszerek csomagoldsa megvaltoztata-
sdnak egyik vitatott formajat képezi.

E tekintetben kiemelend8, hogy a védjeggyel jelolt gydgyszerek Gj cimkézése,
akércsak azok Gj csomagoldsa, sérti a védjegyoltalom konkrét céljat anélkil, hogy
ebben az oOsszefiiggésben vizsgdlni kellene, hogy a péarhuzamos importér altal
elvégzett miiveletnek mi a konkrét hatasa.

Lényegében az olyan véltoztatis, amely a védjeggyel jelolt gyogyszerek uj
csomagolasit vagy 4j cimkézését jelenti, jellegénél fogva még a védjegyoltalom 4ltal
biztositani kivant szarmazasi garanciat illetéen is kockazatot jelenthet. Az ilyen
valtoztatast ezért a védjegyjogosult megtilthatja, kivéve ha az j csomagolas vagy 4j
cimkézés a parhuzamosan importalt termékek forgalmazhatdésagahoz sziikséges, és a
jogosult jogos érdekei egyébként tovabbra is biztositottak maradnak.
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Ebbdl kévetkezik, hogy a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai tgyben
hozott itéletben a 89/104 iranyelv 7. cikke (2) bekezdésének értelmezésére
vonatkozéan felsorolt 6t feltétel — amelyek amennyiben teljesiilnek, megakada-
lyozzdk, hogy a védjegyjogosult torvényes formdban tiltakozhasson az olyan
gyogyszerkészitmény késobbi forgalmazasa ellen, amelyet az importér dtcsomagolt
— akkor is alkalmazand6, ha az &atcsomagolds valamely cimkének az eredeti
csomagolason valé elhelyezésébdl all.

Ennélfogva a masodik kérdés a) pontjat ugy kell megvalaszolni, hogy a 89/104
iranyelv 7. cikkének (2) bekezdését gy kell értelmezni, hogy a védjegyjogosult
jogszertien tiltakozhat a valamely tagallambol eredeti belsé és kiilsé csomagolasaban
importalt, de az importér altal egy tovabbi kiilsé cimkével ellatott gyégyszerké-
szitmény késGbbi forgalmazasa ellen, kivéve ha

— megallapithat6, hogy a védjegyhez fliz6d6 jogoknak a jogosultja éltali, az
emlitett Ujracimkézett termékek e védjeggyel torténé forgalmazasa elleni
tiltakozasként val6 érvényesitése a tagallamok kozott a piacok egymastol valé
mesterséges elzardsdhoz vezetne;

— bizonyithat6, hogy az tjracimkézés nem lenne hatassal a csomagolason beliil
talalhaté termék eredeti allapotara;
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— az 4j csomagolason vilagosan feltiintetik a termék Gjracimkézését végzs cég/
személy és a gyarté nevét;

— az Gjracimkézett termék kiilleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy, illetve
annak jogosultjanak hirnevét; tehat a cimke nem lehet sériilt, rossz minéségii
vagy szennyezett;

— az importér az Gjracimkézett termék forgalomba bocsatdsit megel6z6en értesiti
a védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az emlitett termékb6] mintadarabot
bocsat a rendelkezésére.

Az elsé kérdés b) pontja és a masodik kérdés c) pontja: a sziikségesség
feltételének az atcsomagolas modjara és jellegére torténd alkalmazasa

33 Ahogyan az a masodik kérdés a) pontja kapcsan megallapitasra kerilt, a védjegyjo-
gosult torvényes formaban tiltakozhat a gydgyszerkészitmény késGbbi forgalmazasa
ellen akkor is, ha a parhuzamos importér gy csomagolta tjra az arut, hogy arra
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4jbdl rarakta a védjegyet, és akkor is, ha az arut tartalmazé csomagolasra ragasztotta
fel a cimkét, kivéve ha az az 6t feltétel, amely annak igazolasara szolgal, hogy az ilyen
moédon dtcsomagolt termékek forgalmazasa elleni tiltakozds érdekében a jogok
védjegyjogosult dltali érvényesitése a tagillamok kozott a piacok egymdstdl vald
mesterséges elzarasahoz vezet, teljesiil.

Boehringer Ingelheim és tarsai szerint az a kovetelmény, miszerint az dtcsomago-
lasnak feltétleniil sziikségesnek kell lennie a terméknek a behozatal tagillamaban
torténé forgalmazdsahoz, a parhuzamos importér éaltal végzett dtcsomagolds
modjara és jellegére is vonatkozik. A Swingward és a Dowelhurst, valamint az
Eurépai Kozosségek Bizottsaga szerint viszont ez a kovetelmény kizardlag az
atcsomagolas tényére vonatkozik, és nem arra, hogy az milyen médon vagy jelleggel
torténik.

Ahogyan arra a jelen itélet 19. pontjaban mar emlékeztettiink, az olyan valtoztatast,
amely a védjeggyel jelolt gyégyszer teljes atcsomagoldsaval jir, a védjegyjogosult
megtilthatja, kivéve ha az dtcsomagolds a parhuzamosan importalt termékek
forgalmazhatésdgdhoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy a jogosult jogos érdekei
biztositottak maradjanak.

E sziikségességi feltétel akkor teljesiil, ha a behozatali tagdllambeli szabalyozis,
illetve gyakorlat akadalyozza az emlitett termékeknek ezen allam piacan a kiviteli
tagallamban forgalmazottak csomagoldsaval azonos csomagolasban torténé forgal-
mazasat (lasd e tekintetben a fent hivatkozott Upjohn iigyben hozott itélet 37-39., és
43. pontjat).
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Ezzel szemben e sziikségességi feltétel nem teljesiil, ha a termék atcsomagolasa
kizarélag a parhuzamos importér kereskedelmi elényre valé torekvésével magya-
razhat6 (lasd a fent hivatkozott Upjohn iigyben hozott itélet 44. pontjat).

Ennek megfeleléen az emlitett sziikségességi feltétel csak a termék atcsomagolasa
elvégzésének a tényére — valamint az dtcsomagolas és az Gjracimkézés mellett vald
dontésre — vonatkozik arra valé tekintettel, hogy az lehet6vé tegye e termék
forgalmazasdt a behozatal allaménak piacan, és nem arra, hogy milyen médon vagy
jelleggel végzik el ezt az atcsomagolast (lasd még a Birésag AELE-iigyben 2003.
julius 8-an hozott itéletét, valamint az E-3/02. sz., Paranova kontra Merck tigyben
hozott itélet [EFTA birdsagi szemle, 2004., 1. o.] 41-45. pontjat).

Ezért az elsé kérdés b) pontjat és a masodik kérdés c) pontjat ugy kell megvalaszolni,
hogy az a feltétel, miszerint a gyégyszerkészitmény atcsomagolasa — annak uj
csomagolasba helyezése és a terméket tartalmazé csomagolasra Gj cimke
felragasztasa altal — feltétleniil sziikséges a termék behozatal szerinti tagillamban
torténé kés6bbi forgalmazdsihoz, amennyiben azon feltételek egyikérdl van szo,
amelyek fennalldsa esetén a 89/104 irdnyelv 7. cikke (2) bekezdésének megfeleléen
azok megakaddlyozzdk, hogy a védjegyjogosult az emlitett forgalmazas ellen
felléphessen, kizarélag az atcsomagolds tényére vonatkozik, és nem arra, hogy azt
milyen médon vagy jelleggel végzik el.

Az elsé kérdés c¢) pontja és a masodik kérdés d) pontja: azon kévetelmény,
miszerint az atcsomagolt termék kiilleme nem lehet olyan, amely sértheti a
védjegy hirnevét

A jelen itélet 21-32. pontjabdl kovetkezik, hogy a 89/104 iranyelv 7. cikkének
(2) bekezdését tugy kell értelmezni, hogy a védjegyjogosult térvényes formaban
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tiltakozhat a gyogyszerkészitmény késébbi forgalmazasa ellen, akkor is, ha a
parhuzamos importér Ggy csomagolta Gjra az arut, hogy arra Gjbél rahelyezte a
védjegyet, és akkor is, ha az drut tartalmazé csomagoldsra ragasztotta fel a cimkét,
kivéve ha az az 6t feltétel, amelyek kozott az is szerepel, hogy az dtcsomagolt termék
killleme nem sértheti a védjegy és annak jogosultjanak hirnevét, teljesiil. Tehit a
csomagolas, illetve a cimke nem lehet sériilt, rossz mindségii vagy szennyezett.

a1 Kiemelendd, hogy a Boehringer Ingelheim és tarsai, valamint a Bizottsag véleménye
szerint az a feltétel, miszerint az atcsomagolt termék kiilleme nem sértheti a védjegy
és annak jogosultjanak hirnevét, nem korlatozhaté csupdn azokra az esetekre,
amikor a csomagolds sériilt, rossz minéségli vagy szennyezett.

a2 Valdjaban a Bir6sag azzal, hogy a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és tarsai
tigyben hozott itéletének 76. pontjaban kimondta, hogy a sériilt, rossz mindségii vagy
szennyezett csomagolas sértheti a védjegy hirnevét, csupan egyes olyan feltételezett
esetekre szoritkozott, amelyekben az dtcsomagolt termék nem megfelel kiilleme
alkalmas lehet arra, hogy csorbitsa a védjegy és annak jogosultjinak hirnevét.

a3 Tehat az atcsomagolt termék nem megfelelé mddon is megjelenhet, és ezéltal
sértheti a védjegy jé hirét, kilondsen abban az esetben, ha a csomagolas vagy a
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cimke — még akkor is, ha az nem sériilt, rossz minéségii vagy szennyezett — olyan
jellegli, hogy az kihathat a védjegy értékére aziltal, hogy veszélyeztetheti a termékhez
tarsitott komoly vagy mindségi imdzst, valamint az érintett kozonségben keltett
bizalmat (l4sd e tekintetben a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb {igyben hozott
itélet 76. pontjit, valamint a C-337/95. sz., Parfums Christian Dior tigyben 1997.
november 4-én hozott itélet [EBHT 1997., 1-6013. o.] 45. pontjat).

Kovetkezésképpen, az elsé kérdés c) pontjat és a masodik kérdés d) pontjat dgy kell
megvalaszolni, hogy az a feltétel, miszerint az atcsomagolt termék kiilleme nem
lehet olyan jellegli, amely sértheti a védjegy és annak jogosultjanak hirnevét, mint
ahhoz sziikséges feltétel, hogy ez utébbi ne tudjon a 89/104 iranyelv 7. cikkének (2)
bekezdése értelmében torvényes formdban tiltakozni a gyégyszerkészitmény késébbi
forgalmazasa ellen akar olyankor, amikor a parhuzamos importér Ggy csomagolta
djra az arut, hogy arra Gjbdl rarakta a védjegyet, akar akkor, ha az arut tartalmazé
csomagolasra ragasztotta fel a cimkét, nem korlatozédik azokra az esetekre, amikor a
csomagolas sériilt, rossz minéségl vagy szennyezett.

Az els6 kérdés d) pontja és a masodik kérdés e) pontja: a védjegy hirnevét sérté
jellegti koriilmények

Ahogyan azt a Bizottsag irasbeli észrevételeiben helyesen kifejtette, a parhuzamos
importér szamara az a tény, hogy nem helyezi el a védjegyet az Oj kiilsé
csomagolason (Gn. de-branding, azaz markamentesités), vagy hogy azon a sajat
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logéjat helyezi el, sajat vagy az un. ,»hézi« csomagolasat” alkalmazza, vagy tobb
killonféle termékhez hasznalt csomagolast (un. co-branding, azaz markatarsitas)
alkalmaz, akar Ggy, hogy a jogosult védjegyét részben vagy egészen eltakard uj
cimkét helyez el a csomagolason, akédr ugy, hogy nem tiinteti fel az 4j cimkén azt,
hogy a széban forgé védjegynek ez utébbi a jogosultja, akar ugy, hogy a parhuzamos
importér nevét nagybetiivel ranyomtatja a csomagolasra, f6szabaly szerint alkalmas
a védjegy hirnevének csorbitasara.

Ugyanakkor, akarcsak az a kérdés, hogy valamely hirdetés kelthet-e olyan
benyomast, hogy a védjegyjogosult és a viszonteladd kozott kereskedelmi kapcsolat
van, és ezaltal a 89/104 irdnyelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett jogos
érdeknek minésiilhet (lasd a Birésag C-63/97. sz. BMW-ligyben 1999. februar 23-dn
hozott itéletének [EBHT 1999, I-905. 0.] 51. és 55. pontja), az a kérdés, hogy a jelen
itélet el6z6 pontjidban emlitett koriilmények olyan jellegliek-e, amelyek sérthetik a
védjegy hirnevét, olyan ténybeli kérdésnek mindésiil, amelyet a nemzeti birésagnak
kell értékelnie, az egyes konkrét iigyek sajatos koriilményeit figyelembe véve.

Ezért az els6 kérdés d) pontjat és a masodik kérdés e) pontjat ugy kell megvélaszolni,
hogy az a kérdés, miszerint parhuzamos importér:

— nem helyezi el a védjegyet az 4j kiilsé csomagolason (Gn. de-branding, azaz
markamentesités), vagy
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— a sajat logdjat helyezi el, sajat vagy az un. ,»hazi« csomagolasat” alkalmazza,
vagy tobb killonféle termékhez hasznalt csomagolast (Gn. co-branding, azaz
markatérsitas) alkalmaz, vagy

— a jogosult védjegyét részben vagy egészen eltakaré 1j cimkét helyez el a
csomagoldson, vagy

— nem tiinteti fel az 4j cimkén azt, hogy a széban forgé védjegy a védjegyjogosultat
illeti, vagy

— a parhuzamos import6r nevét nagybetiivel rinyomtatja a csomagolasra,

szdmdra olyan jellegli tény-e, amely sérti a védjegy hirnevét, olyan ténybeli kérdés,
amelyet a nemzeti birésdgnak kell értékelniiik, az egyes konkrét tigyek koriilményeit
figyelembe véve.

Az elsé kérdés a) és e) pontja, valamint a masodik kérdés b) pontja: a
bizonyitasi teher

Ahogyan az a jelen itélet 2. és 8. pontjaban megallapitasra keriilt, a gyégy-
szerkészitmények gyartéi és forgalmazéi, illetve értékesitéi allnak egymassal
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szemben az alapeljarasban, mely utébbiakkal szemben az el8bbiek keresetet
inditottak védjegyjogaik megsértése miatt azon tény alapjan, hogy az import6rok
az emlitett gydrték d&ltal gyartott gyogyszereket — azok dtcsomagoldsit és
ujracimkézését kovetGen — parhuzamosan az Egyesiilt Kirdlysdgba importaltak, és
ott forgalmaztak.

Ahogyan arra a jelen itélet 15. pontjaban emlékeztettiink, maguknak a védjeggyel
jelolt gydégyszereknek az atcsomagoldsa az, ami a védjegyoltalom konkrét targyét
sérti anélkiil, hogy ebben az Osszefiiggésben értékelni kellene azt, hogy melyek a
konkrét hatasai a parhuzamos import6r altal elvégzett atcsomagolasnak.

Kilonosen a jelen itélet 31-33. pontjdbdl az kovetkezik, hogy a 89/104 iranyelv
7. cikke (2) bekezdésének megfeleléen a védjegyjogosult torvényes formdban
tiltakozhat a gydgyszerkészitmény késébbi forgalmazisa ellen, akkor is, ha a
parhuzamos import6r gy csomagolta Gjra az arut, hogy az 0j csomagolasba tette és
arra Ujbél rarakta a védjegyet, és akkor is, ha az eredeti csomagolasra ragasztotta fel a
cimlkét, kivéve ha a jelen itélet 32. pontjaban felsorolt feltételek teljesiilnek.

Tehat ha e feltételek — amelyek, ha teljesiilnek, megakadalyozzdk, hogy a
védjegyjogosult torvényes formaban fellépjen az atcsomagolt gy6gyszerkészitmény
késébbi forgalmazasaval szemben - fennallasa bizonyitasi terhének kérdése a
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tagallamok nemzeti joganak hatalya ala tartozik, akkor ez a védjegyjogosult szamara
az adott jogtdl fliggden eltérd oltalmat eredményezhet. Nem valésulna igy meg a
89/104 iranyelv kilencedik preambulum-bekezdésében ,alapvet6 fontossaginak”
nevezett célkitlizés, vagyis a ,valamennyi tagillam jogrendszerében azonos oltal
[om]” (lasd e tekintetben a Birésdag C-405/03. sz., Class International tigyben 2005.
oktéber 18-4n hozott itéletének [EBHT 2005., I-8735. 0.] 73. pontjat).

Az eldbbiekben kifejtettekre tekintettel megjegyzendd, hogy az olyan helyzetekben,
mint az alapeljarasbeli, ha egyszer megallapitasra keriil, hogy a parhuzamosan
importalt gydgyszereket atcsomagoltik, a parhuzamos importérre harul annak
bizonyitdsa, hogy fennillnak a jelen itélet 32. pontjiaban foglalt feltételek, amelyek
teljesiilése megakadalyozza, hogy a védjegyjogosult térvényes formaban felléphessen
az emlitett gydgyszerek kés6ébbi forgalmazasaval szemben (lasd értelemszertien a
fent hivatkozott Class International iigyben hozott itélet 74. pontjat).

Azt a feltételt illetGen viszont, miszerint bizonyitani kell, hogy az atcsomagolas nem
lesz hatassal a csomagolasban talalhaté termék eredeti allapotara, elegendd, ha a
parhuzamos importér olyan jellegli bizonyitékokat szolgaltat, amelyek alapjan
logikusan vélelmezhetd, hogy ez a feltétel teljesiil. Ugyanez abbdl a feltételbdl még
inkdbb kovetkezik, miszerint az dtcsomagolt termék megjelenése nem lehet olyan,
amely sértheti a védjegy és annak jogosultjdnak hirnevét. Ezért, ha az importér ez
utébbi feltételt illetGen ilyen bizonyitékot tud szolgéltatni, akkor adott esetben annak
bizonyitasa, hogy az atcsomagolas sérti-e a védjegy, illetve az 6 hirnevét, a
védjegyjogosultra harul, aki a legkedvezébb helyzetben van a tekintetben, hogy ezt
megitélhesse.
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ss  Ezért az els6 kérdés a) és e) pontjat, valamint a masodik kérdés b) pontjat gy kell
megvalaszolni, hogy az olyan helyzetekben, mint az alapeljarasbeli, a parhuzamos
import6rokre harul azon feltételek fennallasanak bizonyitasa, miszerint

— avédjegyhez fliz6d6 jogok érvényesitése a jogosult altal az emlitett dtcsomagolt
termékek e védjeggyel torténé forgalmazasa elleni tiltakozdsként a tagallamok
kozott a piacok egymastdl valé mesterséges elzarasahoz vezetne;

— az atcsomagolds nem lenne hatissal a csomagolason belill taldlhaté termék
eredeti allapotara;

— az Uj csomagolason vildgosan feltiintetik a termék dtcsomagoldsat végzd cég/
személy és a gyarté nevét;

— az atcsomagolt termék kiilleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy, illetve
annak jogosultjanak hirnevét, vagyis a csomagolds nem lehet sériilt, rossz
mindségli vagy szennyezett,
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— az importdr az atcsomagolt termék forgalomba bocsatasat megel6zGen értesiti a
védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az atcsomagolt termékbdl mintada-
rabot bocsat a rendelkezésére,

és amelyek teljesiilése megakadalyozza, hogy a védjegyjogosult jogszertien fellép-
hessen az atcsomagolt gydégyszerkészitmények kés6bbi forgalmazasaval szemben.

Azt a feltételt illetéen, miszerint bizonyitani kell, hogy az atcsomagolas nem lesz
hatdssal a csomagolasban taldlhaté termék eredeti allapotira, elegendé, ha a
parhuzamos importér olyan jellegli bizonyitékokat szolgiltat, amelyek alapjian
logikusan vélelmezhetd, hogy ez a feltétel teljesiil. Még inkabb ugyanez vonatkozik
arra a feltételre, miszerint az atcsomagolt termék megjelenése nem lehet olyan, ami
sértheti a védjegy és annak jogosultjanak hirnevét. Ha az import6r ez utébbi feltételt
illetéen ilyen vélelmet megalapozé bizonyitékot tud szolgéltatni, akkor adott esetben
annak bizonyitdsa, hogy az dtcsomagolds sérti e a védjegy, illetve az & hirnevét, a
védjegyjogosultra harul, aki inkdbb van abban a helyzetben, hogy ezt meg tudja
itélni.

Az elbzetes értesités elmulasztasanak kovetkezményeire vonatkozé harmadik
kérdésrol

A Birésag itélkezési gyakorlata szerint a parhuzamos importérnek minden
korilmények kozott tiszteletben kell tartania az elézetes értesités kovetelményét
ahhoz, hogy jogosultta véljon a védjeggyel jelolt gyogyszerek atcsomagolasara. Ha az
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importér nem tartja tiszteletben ezt a kovetelményt, akkor a védjegyjogosult
felléphet az atcsomagolt gyégyszerek forgalmazasaval szemben. A parhuzamos
importdr feladata, hogy személyesen értesitse a védjegyjogosultat a tervezett
atcsomagolasrél. Nem elegend8, hogy a jogosult més forrasokbdl, példiul az
importérnek a parhuzamos importengedélyt megadd hatésagtdl értesiiljon (a fent
hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben hozott itélet)

Ebbdl adédéan, ha a parhuzamos importér elmulasztotta a védjegyjogosult elézetes
értesitését az atcsomagolt termékkel kapcsolatban, megsérti a jogosult jogait az
emlitett gyogyszer késébbi forgalmazasaval, 1évén, hogy errdl nem értesitette 6t.

Ami azt a kérdést illeti, hogy joga van-e a védjegyjogosultnak pénzbeli kirtérités
kovetelésére a parhuzamos importér jogsértése miatt, ugyanolyan feltételek mellett,
mintha az druk hamisitottak lettek volna, a Boehringer Ingelheim és tarsai ugy véli,
hogy az elSzetes értesités elmulasztasat ugyanazon a jogcimen kell szankcionalni,
mint a hamisitott aruk forgalmazasat. A Swingward és a Dowelhurst szerint az
el6zetes értesités elmulasztasa nem adhat alapot olyan pénzbeli kartéritésre, amelyet
ugyanugy értékelnek, mintha a termékeket hamisitottak volna. A Bizottsag ramutat
arra, hogy az elGzetes értesités elmulasztasa miatti kartéritést a pénzbeli kartéritéssel
kapcsolatos intézkedésekre vonatkozé nemzeti elveknek megfeleléen kell meg-
hatdrozni, amennyiben azok dsszeegyeztethetSek a kozosségi és a nemzetkozi joggal,
és f6ként amennyiben azok 6sszhangban vannak az egyenértékiiség, a hatékony
jogérvényesiilés és az aranyossag elvével.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a tagallamok az EK 249. cikk harmadik
bekezdésében résziikre biztositott szabadsig alapjan az iranyelvek hatékony
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érvényesiilésének biztositisa érdekében — tekintettel azok céljara — kotelesek
megvalasztani az ehhez legmegfelelébb format és eszkozoket (lasd a 48/75. sz.
Royer-tigyben 1976. dprilis 8-an hozott itélet [EBHT 1976., 497. 0.] 75. pontjit; a
C-58/95., C-75/95., C-112/95., C-119/95., C-123/95., C-135/95., C-140/95,,
C-141/95., C-154/95. és C-157/95. sz., Gallotti és tirsai egyesitett iigyekben 1996.
szeptember 12-én hozott itélet [EBHT 1996., 1-4345. o.] 14. pontjat; és a
C-212/04. sz., Adeneler és tarsai tigyben 2006. julius 4-én hozott itélet [EBHT 2006.,
1-6057. 0.] 93. pontjat).

Ennek megfelel6en, amikor — mint az alapeljards esetében is — a kozosségi jog nem ir
el6 konkrét szankcidkat arra az esetre, ha visszaélést észlelnek, a nemzeti hatésagok
feladata elfogadni az ilyen helyzetnek megfelelé intézkedéseket, amelyeknek
nemcsak aranyosnak, hanem egyuttal kelléen hatékonynak és elrettentének is kell
lenniiik ahhoz, hogy biztositsak a 89/104 iranyelv teljes érvényesiilését (lasd e
tekintetben a fent hivatkozott Adeneler tigyben hozott itélet 94. pontjat).

Emlékeztetni kell arra, hogy miként az f6ként a jelen itélet 21. pontjabdl kovetkezik,
ahhoz, hogy a védjegyjogosult az atcsomagolt gyogyszerkészitmény LkésGbbi
forgalmazasaval szemben torvényes formaban felléphessen, elegendd, ha a fent
hivatkozott Bristol-Meyers Squibb és tarsai ligyben hozott itélet 79. pontjaban
felsorolt feltételek koziil akar csak egy nem teljesiil.

Ebbél kovetkezik, hogy a megtiltashoz valé jog, amellyel a védjegyjogosult az olyan
gyogyszerkészitmények parhuzamos importérével szemben rendelkezik, amelyeket
ha nem hamisitottak is meg, de a jogosult elGzetes értesitése kotelezettségének
elmulasztasaval forgalmaztak, nem tér el attél a jogtdl, amellyel a jogosult a
hamisitott aruk tekintetében rendelkezik.
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A termékek a fenti esetek egyikében sem forgalmazhatdk az érintett piacon.

Hasonléképpen, az olyan nemzeti szabaly, amelynek értelmében amikor a
parhuzamos importér nem hamisitott arukat forgalmazott a védjegyjogosult el6zetes
értesitése nélkiil, és ez utébbinak ugyanolyan feltételek mellett van joga pénzbeli
kértéritésre, mint hamisitis esetén, 6nmagiban nem tlinik ellentétesnek az
ardnyossag elvével. Mindenesetre, a nemzeti birésag feladata — kiilonbsen a
parhuzamos import6r altal elkovetett jogsértéssel a védjegyjogosultnak okozott kar
terjedelmét figyelembe véve, valamint az ardnyossag elvének betartisival — az egyes
konkrét esetekben a pénzbeli kartérités osszegének meghatirozasa.

Az el6z6ekben kifejtettekre tekintettel, a harmadik kérdést tgy kell megvalaszolni,
hogy ha a parhuzamos import6r elmulasztotta a védjegyjogosult elGzetes értesitését
az atcsomagolt gyogyszerkészitménnyel kapcsolatban, mindaddig sérti a jogosult
jogait az emlitett gy6gyszer késébbi forgalmazasakor, amig errdl nem értesitette 6t.
Az e jogsértés miatti szankciénak nemcsak aranyosnak, hanem kelléen hatékonynak
és elrettentének kell lennie a 89/104 iranyelv teljes érvényesiilésének biztositasa
érdekében. Az olyan nemzeti szabaly, amelynek értelmében az ilyen jogsértés esetén
a védjegyjogosultnak ugyanolyan feltételek mellett van joga pénzbeli kirtéritésre,
mint hamisitas esetén, 6nmagédban nem tlinik ellentétesnek az ardnyossag elvével.
Mindazonaltal a nemzeti birdsag feladata — kiillénosen a parhuzamos importér altal
elkovetett jogsértéssel a védjegyjogosultnak okozott kar terjedelmét figyelembe véve,
valamint az aranyossag elvének betartasaval — az egyes konkrét esetekben a pénzbeli
kartérités Gsszegének meghatarozasa.

I- 3468



65

BOEHRINGER INGELHEIM ES TARSAI

A koltségekrél

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szimara a kérdést elGterjeszté
birésag el6tt folyamatban 1év6 eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a
koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birésag (masodik tanacs) a kovetkez8képpen hatarozott:

1) Az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szélé 1992. mdijus 2-i megallapodassal
mddositott, a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérol
sz6l6, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé iranyelv 7. cikkének (2)
bekezdését agy kell értelmezni, hogy a védjegyjogosult torvényes formaban
tiltakozhat a valamely tagallambél eredeti belsé és kiilsé csomagolasaban
importalt, de az importér altal egy tovabbi kiilsé cimkével ellatott
gyogyszerkészitmény késibbi forgalmazasa ellen, kivéve, ha

— megallapithat6, hogy a védjegyhez fiiz6d6 jogoknak a jogosult altali, az
emlitett djracimkézett termékek e védjeggyel torténé forgalmazasa
elleni tiltakozasként val6é érvényesitése a tagallamok kozétt a piacok
egymastdl valé mesterséges elzarasahoz vezetne;
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bizonyithatd, hogy az Gjracimkézés nem lenne hatassal a csomagolason
beliil talalhat6 termék eredeti allapotara;

az Gj csomagolason vilagosan feltiintetik a termék tjracimkézését végzo
cég/személy és a gyarté nevét;

az Gjracimkézett termék kiilleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy,
illetve annak jogosultjanak hirnevét; tehat a cimke nem lehet sériilt,
rossz mindségi vagy szennyezett;

az importér az ujracimkézett termék forgalomba bocsatiasat meg-

el6zden értesiti a védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az emlitett
termékbdl mintadarabot bocsat a rendelkezésére.

a feltétel, miszerint a gyégyszerkészitmény atcsomagolasa — annak Wj

csomagolasba helyezése és a terméket tartalmazé csomagolasra Gj cimke
felragasztasa altal — feltétlenill szilkséges a termék behozatal szerinti
tagallamban torténé késébbi forgalmazasihoz, amikor azon feltételek
egyikérdl van szo, amelyek fennallasa esetén az Eurdpai Gazdasagi
Térségrdl sz6lé megallapodassal médositott 89/104 iranyelv 7. cikke (2)
bekezdésének megfeleléen azok megakadalyozzak, hogy a védjegyjogosult
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az emlitett forgalmazas ellen felléphessen, kizarélag az atcsomagolas
tényére vonatkozik, és nem arra, hogy azt milyen médon vagy jelleggel
végzik el.

az a feltétel, miszerint az atcsomagolt termék kiilleme nem lehet olyan
jellegii, amely sértheti a védjegy és annak jogosultjanak hirnevét, mint
ahhoz sziikséges feltétel, hogy ez utébbi ne tudjon az Eurdpai Gazdasagi
Térségrdl szolé megallapodassal médositott 89/104 iranyelv 7. cikkének
(2) bekezdése értelmében torvényes formdaban tiltakozni a gyégyszerké-
szitmény késobbi forgalmazasa ellen akar olyankor, amikor a parhuzamos
importdr tgy csomagolta Gjra az arut, hogy arra Gjbdl rarakta a védjegyet,
akar akkor, ha az arut tartalmazé csomagolasra ragasztotta fel a cimkét,
nem korlatozédik azokra az esetekre, amikor a csomagolas sériilt, rossz

mindségl vagy szennyezett.

Az a kérdés, hogy parhuzamos importdr szamara az a tény, hogy:

— nem helyezi el a védjegyet az Gj kiilsé csomagoliason (in. de-branding,
azaz markamentesités), vagy

— a sajat logodjat helyezi el, sajat vagy az an. ,»hazi« csomagolasat”
alkalmazza, vagy tobb kiilonféle termékhez hasznalt csomagolast (an.
co-branding, azaz markatarsitas) alkalmaz, vagy

I-3471



2007. 04. 26-1 ITELET — C-348/04. SZ. UGY

— ajogosult védjegyét részben vagy egészen eltakaré Gj cimkét helyez el a
csomagolason, vagy

— nem tiinteti fel az Gj cimkén azt, hogy a széban forgé védjegynek ez
utébbi a jogosultja, illetve

— a parhuzamos importdr nevét nagybetiivel ranyomtatja a csomagoldsra,

olyan jellegii-e, amely sérti a védjegy hirnevét, olyan ténybeli kérdés,
amelyet a nemzeti birésagnak kell értékelnie, az egyes konkrét iigyek
sajatos koriillményeit figyelembe véve.

5) Az olyan helyzetekben, mint az alapeljarasbeli, a pairhuzamos importérékre
harul azon feltételek fennallasanak bizonyitisa, miszerint

— a védjegyhez fiiz6d6 jogoknak a jogosult altali, az emlitett atcsomagolt
termékek e védjeggyel torténé forgalmazasa elleni tiltakozasként valé
érvényesitése a tagallamok kozott a piacok egymastodl valé mesterséges
elzarasahoz vezetne;
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— az atcsomagolias nem lenne hatassal a csomagolason beliill talalhaté
termék eredeti allapotara;

— az Gj csomagolason vilagosan feltiintetik a termék atcsomagolasat végzé
cég/személy és a gyarté nevét;

— az atcsomagolt termék kiillleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy,
illetve annak jogosultjanak hirnevét, vagyis a csomagolis nem lehet
sériilt, rossz mindségi vagy szennyezett,

7

— az importér az atcsomagolt termék forgalomba bocsatasat megelézden
értesiti a védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az atcsomagolt
termékbdl mintadarabot bocsat a rendelkezésére,

és amelyek teljesiillése megakadalyozza, hogy a védjegyjogosult torvényes
formaban felléphessen az atcsomagolt gydgyszerkészitmények késébbi
forgalmazasaval szemben.

Azt a feltételt illetéen, miszerint bizonyitani kell, hogy az atcsomagolas
nem lesz hatissal a csomagolasban talidlhaté termék eredeti allapotara,
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elegendd, ha a parhuzamos importér olyan jellegd bizonyitékokat
szolgaltat, amelyek alapjan logikusan vélelmezhetd, hogy ez a feltétel
teljesiil. Ugyanez abbdl a feltételb6l méginkiabb kovetkezik, miszerint az
atcsomagolt termék megjelenése nem lehet olyan, amely sértheti a védjegy
és annak jogosultjanak hirnevét. Ezért, ha az importér ez utébbi feltételt
illetéen ilyen bizonyitékot tud szolgaltatni, akkor adott esetben annak
bizonyitasa, hogy az atcsomagolas sérti-e a védjegy, illetve az 6 hirnevét, a
védjegyjogosultra harul, aki a legkedvezébb helyzetben van a tekintetben,
hogy ezt megitélhesse.

Ha a parhuzamos importér elmulasztotta a védjegyjogosult eldzetes
értesitését az atcsomagolt termélkkel kapcsolatban, megsérti a jogosult
jogait az emlitett gyogyszer késobbi forgalmazasaval, 1évén, hogy err6l nem
értesitette 6t. Az e jogsértés miatti szankciénak nemcsak aranyosnak,
hanem kelléen hatékonynak és elrettentének kell lennie az Eurdpai
Gazdasagi Térségrdl szolé megallapodassal médositott 89/104 iranyelv
teljes érvényesiilésének biztositasa érdekében. Az olyan nemzeti szabaly,
amelynek értelmében az ilyen jogsértés esetén a védjegyjogosultnak
ugyanolyan feltételek mellett van joga pénzbeli kartéritésre, mint hamisitas
esetén, onmagaban nem tiinik ellentétesnek az aranyossag elvével.
Mindenesetre, a nemzeti birésag feladata — kiilonosen a parhuzamos
importér altal elkovetett jogsértéssel a védjegyjogosultnak okozott kar
terjedelmét figyelembe véve, valamint az aranyossag elvének betartasaval —
az egyes konkrét esetekben a pénzbeli kartérités osszegének meghataro-
zasa.

Alairasok
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