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kontra
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(a Court of Appeal [England & Wales] [Civil Division] [Egyesiilt Kiralysig]

altal benyujtott el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem)

JIpari és kereskedelmi tulajdon — Védjegyjog — Gydgyszerkészitmények —
Parhuzamos import — A védjegyet visel6 termék dtcsomagoldsa”

E. Sharpston fétanacsnok inditvanya, az ismertetés napja: 2006. aprilis 6. . . 1-3397
A Birésag itélete (mdsodik tanics), 2007. dprilis 26. . . . . . . . . . . 1-3430

Az itélet Osszefoglaldsa

1. Jogszabdlyok kozelitése — Védjegyek — 89/104 irdnyelv — Gydgyszereknek kiegészité cimke
elhelyezését kovetd pdrhuzamos importja
(EK 30. cikk; 89/10 tandcsi irdnyelv, 7. cikk, (2) bekezdés)
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2. Jogszabdlyok kozelitése — Védjegyek — 89/104 irdnyelv — Gyogyszereknek dtcsomagoldsdt és
a védjegy ujboli rdillesztését kovetd pdrhuzamos importja
(89/104 tandcsi irdnyelv, 7. cikk, (2) bekezdés)

3. Jogszabdlyok kizelitése — Védjegyek — 89/104 irdnyelv — Gyogyszereknek dtcsomagoldsdt és
a védjegy ujboli rdillesztését kovetd pdrhuzamos importja
(89/104 tandcsi irdnyelv, 7. cikk, (2) bekezdés)

4. Jogszabdlyok kizelitése — Védjegyek — 89/104 irdnyelv — Gyogyszereknek dtcsomagoldsdt és
a védjegy ujboli rdillesztését kovetd pdrhuzamos importja
(EK 30. cikk; 89/104 tandcsi irdnyelv, 7. cikk, (2) bekezdés)

5. Jogszabdlyok kizelitése — Védjegyek — 89/104 irdnyelv — Gydgyszereknek dicsomagoldsdt és
a védjegy ujboli rdillesztését kovetd pdrhuzamos importja
(89/104 tandcsi irdnyelv, 7. cikk, (2) bekezdés)

1. A védjegyekrdl sz6l6 89/104 els6 irdny- tél valé mesterséges elzarasdhoz

elv 7. cikkének (2) bekezdését ugy kell vezetne;

értelmezni, hogy a védjegyjogosult jog-

szerden tiltakozhat a valamely tagallam-

bél eredeti belsé és kiilsé csomagolasa-

ban importilt, de az import6r altal egy

tovabbi kiils6 cimkével ellatott gyégy-

szerkészitmény késébbi forgalmazisa

ellen, kivéve ha az alibbi feltételek

teljesiilnek:

— bizonyithat, hogy az djracimkézés
nem lenne hatdssal a csomagoldson
belil talalhaté termék eredeti élla-

potara;
— megallapithaté, hogy a védjegyhez
fiz6d6 jogok érvényesitése annak
jogosultja éltal az emlitett Gjracim-
kézett termékek e védjeggyel torténd — az Uj csomagoldson vilagosan fel-
forgalmazasa elleni tiltakozasként a tuntetik a termék Gjracimkézését
tagallamok koézott a piacok egymas- végz6 cég/személy és a gyart6 nevét;
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— az ujracimkézett termék kiilleme
nem olyan, ami sérthetné a védjegy,
illetve annak jogosultjdnak hirnevét;
tehdt a cimke nem lehet sériilt, rossz
mindségli vagy szennyezett, és

— az importdr az Gjracimkézett termék
forgalomba bocsitasit megelézen
értesiti a védjegyjogosultat, és
amennyiben az kéri, az emlitett
termékbél egy mintadarabot a ren-
delkezésére bocsat.

Ugyanis az olyan véltoztatds, amely a
védjeggyel jelolt gyogyszerek ¢j csoma-
goldsat vagy Gj cimkézését jelent, jelle-
génél fogva még a védjegyoltalom 4ltal
biztositani kivdnt szdrmazdsi garanciit
illetGen is kockazatot jelenthet. Az ilyen
véltoztatdst ezért a védjegyjogosult meg-
tilthatja, kivéve ha az 4j csomagolds vagy
4j cimkézés a parhuzamosan importalt
termékek forgalmazhatésagéhoz sziksé-
ges, és a jogosult jogos érdekei egyéb-
ként tovabbra is biztositottak maradnak.

(vo. 30., 32. pont és a
rendelkezd rész 1. pontja)

Az a feltétel, miszerint a gyogyszerké-
szitmény 4tcsomagoldsa — annak dj
csomagoldsba helyezése és a terméket
tartalmaz6 csomagoldsra 4j cimke felra-
gasztasa altal — feltétleniil sziikséges a
termék behozatal szerinti tagallamban
torténé késébbi forgalmazasihoz,
amennyiben azon feltételek egyikérél
van szd, amelyek fenndllisa esetén a
védjegyekrdl sz6l6 89/104 elsé iranyelv
7. cikke (2) bekezdésének megfeleléen
azok megakaddlyozzdk, hogy a
védjegyjogosult az emlitett forgalmazis
ellen felléphessen, kizarélag az atcsoma-
golds tényére vonatkozik, és nem arra,
hogy azt milyen médon vagy jelleggel
végzik el.

(v6. 39. pont és a
rendelkez6 rész 2. pontja)

A védjegyekrdl szol6 89/104 elsé irany-
elv 7. cikkének (2) bekezdését ugy kell
értelmezni, hogy a védjegyjogosult jog-
szerien tiltakozhat a gydgyszerkészit-
mény késébbi forgalmazisa ellen, ami-
kor a parhuzamos importér 4gy csoma-
golta Gjra az d4rut, hogy arra 1jbdl
rdhelyezte a védjegyet, és akkor is, ha
az drut tartalmazé csomagoldsra ragasz-
totta fel a cimkét, kivéve ha ot feltétel
teljesiil, amelyek kozott az is szerepel,
hogy az 4tcsomagolt termék killeme
nem sértheti a védjegy és annak jo-
gosultjdnak hirnevét. Ezen feltétel nem
korlatozddik azokra az esetekre, amikor
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a csomagolds sériilt, rossz mingségli
vagy szennyezett. Ugyanis az dtcsoma-
golt termék nem megfelel6 moédon is
megjelenhet, és eziltal sértheti a védjegy
j6 hirét, killonosen abban az esetben, ha
a csomagoldas vagy a cimke — még akkor
is, ha az nem sériilt, rossz mindségii 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.

Ebben a vonatkozésban az a kérdés, hogy
a parhuzamos importér:

— nem helyezi el a védjegyet az Gj
killsé csomagolason (an. de-bran-
ding, azaz markamentesités), vagy

— a sgjit logdjét helyezi el, sajit vagy
az an. ,»hézi« csomagoldsat” alkal-
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mazza, vagy tobb kilonféle termék-
hez hasznilt csomagoldst (an. co-
branding, azaz mdrkatdrsitds) alkal-
maz, vagy

— a jogosult védjegyét részben vagy
egészen eltakard Gj cimkét helyez el
a csomagoldson, vagy

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

— a parhuzamos importér nevét nagy-
betiivel ranyomtatja a csomagoldsra,

szdmara olyan jellegii tény-e, amely sérti
a védjegy hirnevét, olyan ténybeli kérdés,
amelyet a nemzeti birésignak kell érté-
kelnitik, az egyes konkrét tigyek ko-
riilményeit figyelembe véve.

(v0. 40., 43—44., 47. pont és a
rendelkez6 rész 3—4. pontja)
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Az olyan jogvitdkban, ahol a gydgy-
szerkészitmények gyart6i 4llnak szem-
ben a pdrhuzamos importérokkel és
értékesitdkkel, melyekkel szemben az
elébbiek keresetet inditottak védjegyjo-
gaik megsértése miatt azon tény alapjan,
hogy az import6rok az emlitett gyartok
altal gyartott gyégyszereket — azok
atcsomagoldsit és Gjracimkézését kove-
téen — parhuzamosan valamely tagél-
lamba importéltak, és ott forgalmaztak, a
parhuzamos import6rokre harul azon
feltételek fenndllasdanak bizonyitasa,
miszerint

— a védjegyhez fiz6d6 jogok érvénye-
sitése a jogosult dltal az emlitett
atcsomagolt termékek e védjeggyel
torténd forgalmazasa elleni tiltako-
zésként a tagallamok koézott a piacok
egymdst6l valé mesterséges elzara-
sahoz vezetne;

—  az 4tcsomagolds nem lenne hatassal
a csomagoldson belil taldlhaté ter-
mék eredeti allapotara;

— az @j csomagoldson viligosan fel-
tintetik a termék d4tcsomagoldsat
végzl cég/személy és a gyartd nevét;

— az dtcsomagolt termék kiillleme nem
olyan, ami sérthetné a védjegy,
illetve annak jogosultjdnak hirnevét,
vagyis a csomagolds nem lehet
sériilt, rossz minéségli vagy szeny-
nyezett;

— az importdér az atcsomagolt termék
forgalomba bocsatasat megeléz8en
értesiti a védjegyjogosultat, és
amennyiben az kéri, az dtcsomagolt
termékbél egy mintadarabot a ren-
delkezésére bocsit,

és amelyek teljesiilése megakadélyozza,
hogy a védjegyjogosult jogszeriien fel-
léphessen az dtcsomagolt gyogyszerké-

szitmények késébbi forgalmazasaval
szemben.

Azt a feltételt illetéen, miszerint bizo-
nyitani kell, hogy az dtcsomagolds nem
lesz hatdssal a csomagolasban taldlhaté
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termék eredeti dllapotara, elegendd, ha a
parhuzamos importdr olyan jellegti bizo-
nyitékokat szolgéltat, amelyek alapjin
logikusan vélelmezhet6, hogy ez a fel-
tétel teljesiil. Még inkdbb ugyanez vonat-
kozik arra a feltételre, miszerint az
dtcsomagolt termék megjelenése nem
lehet olyan, ami sértheti a védjegy és
annak jogosultjdnak hirnevét. Ha az
importdr ez utébbi feltételt illetéen ilyen
vélelmet megalapozé bizonyitékot tud
szolgaltatni, akkor adott esetben annak
bizonyitdsa, hogy az dtcsomagolds sérti-e
a védjegy, illetve az 6 hirnevét, a
védjegyjogosultra hdrul, aki inkdbb van
abban a helyzetben, hogy ezt meg tudja
itélni.

(v0. 48., 54. pont és a
rendelkezd rész 5. pontja)

Ha a parhuzamos importér elmulasz-
totta a védjegyjogosult elézetes értesité-
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sét az atcsomagolt gyogyszerkészitmény-
nyel kapcsolatban, mindaddig sérti a
jogosult jogait az emlitett gyogyszer
késébbi forgalmazisakor, amig errél
nem értesiti 6t. Az e jogsértés miatti
szankciénak nemcsak ardnyosnak,
hanem kelléen hatékonynak és elretten-
tének kell lennie a védjegyekrél szolo
89/104 elsé irdnyelv teljes érvényesiilé-
sének biztositasa érdekében. Az olyan
nemzeti szabaly, amelynek értelmében
az ilyen jogsértés esetén a védjegyjo-
gosultnak ugyanolyan feltételek mellett
van joga pénzbeli kirtéritésre, mint
hamisitds esetén, 6nmagaban nem téinik
ellentétesnek az ardnyossag elvével.
Mindazonaltal, a nemzeti birdsig fel-
adata — kiildnésen a parhuzamos
importér éltal elkovetett jogsértéssel a
védjegyjogosultnak okozott kar terjedel-
mét figyelembe véve, valamint az ari-
nyossag elvének betartisdval — az egyes
konkrét esetekben a pénzbeli kirtérités
Osszegét meghatarozni.

(v6. 64. pont és a
rendelkez6 rész 6. pontja)



