THE WELLCOME FOUNDATION
A BIROSAG ITELETE (masodik tandcs)
2008. december 22.*

A C-276/05. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benyujtott el6zetes dontéshozatal iranti kérelem térgydban,
amelyet az Oberster Gerichtshof (Ausztria) a Birésdghoz 2005. jdlius 6-4n érkezett,
2005. méjus 24-i hatdrozatéval terjesztett el6 az elStte

a The Wellcome Foundation Ltd

és

a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (mésodik tanécs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tandcselnok, J.-C. Bonichot, ]. Makarczyk, L. Bay Larsen
(el6ado) és C. Toader birak,

* Az eljéras nyelve: német.
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fétanacsnok: E. Sharpston,
hivatalvezetd: K. Sztranc-Stawiczek tandcsos,

tekintettel az frasbeli szakaszra és a 2008. aprilis 3-i targyaldsra,

figyelembe véve a kovetkezék altal elSterjesztett észrevételeket:

— a The Wellcome Foundation Ltd képviseletében L. Wiltschek és E. Tremmel
Rechtsanwilte,

— a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH képviseletében R. Schneider Rechts-
anwalt,

- a gordg kormany képviseletében O. Patsopoulou, G. Alexaki és M. Apessos,
meghatalmazotti min6ségben,

- a portugdl kormany képviseletében L. Inez Fernandes, meghatalmazotti min6-
ségben,
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— az Eurdpai Kozosségek Bizottsiaga képviseletében W. Wils és. H. Kramer,
meghatalmazotti minéségben,

a f6tandcsnok inditvanydnak a 2008. oktdber 9-i targyaldson tortént meghallgatasat
kovetSen,

meghozta a kovetkezd

itéletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem az Eurépai Gazdasag Térségrol sz6l6, 1992.
méjus 2-i megdllapodassal (HL 1994. L 1., 3. 0.) médositott, a védjegyekre vonatkozd
tagallami jogszabélyok kozelitésérdl szolo, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé
tandcsi iranyelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvi kiillonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
92. 0.) (a tovdbbiakban: 89/104 irdnyelv) 7. cikkének értelmezésére irdnyul.

Ezt a kérelmet a The Wellcome Foundation Ltd (a tovabbiakban: Wellcome),
a ZOVIRAX osztrak védjegy jogosultja és a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
(a tovabbiakban: Paranova) kozott a ZOVIRAX védjeggyel jelolt, a Wellcome vagy
harmadik személyek 4ltal az Eurdpai Gazdasigi Térség (a tovabbiakban: EGT)
tagallamaiban forgalomba hozott, és a Paranova altal parhuzamosan Ausztridba
importélt és Ujracsomagoldst kovetSen ott forgalmazott gydgyszerek targyaban
folyamatban 1év6 eljarasban terjesztették el6.
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Jogi hattér

A kozdsségi szabdlyozds

A 89/104 iranyelv ,A védjegyoltalom kimeriilése” cimet visel6 7. cikke a kovetkezd-
képpen rendelkezik:

»(1) Avédjegyoltalom alapjan a jogosult nem tilthatja meg a védjegy hasznélatat olyan
arukkal kapcsolatban, amelyeket 6 hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett
hozzéjaruldsaval hoztak forgalomba a K6zosségben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazhatd, ha a jogosultnak jogos érdeke fiz3dik ahhoz,
hogy az aruk tovabbi forgalmazasat ellenezze, killonosen ha az aru allagat, allapotat
— a forgalomba hozatalt kovet6en — megvaltoztattdk, illetve karositottak.”

Az Eurépai Gazdasagi Térségr6l (a tovabbiakban: EGT) sz6lé megéllapodas
65. cikkének (2) bekezdésével 6sszhangban, amely e megallapodds XVII. mellékletének
4. pontjaval egyiitt olvasando, az irdnyelv 7. cikke (1) bekezdésének kezdeti véltozatat
az emlitett megallapodas célkitiizéseinek megfeleléen mddositottik, és ,a Kozos-
ségben” kifejezést a ,valamely szerz6d6 tagéllam teriiletén” fordulat véltotta fel.
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A nemzeti szabdlyozds

A védjegyoltalomrol sz616 torvény (Markenschutzgesetz) 10b. cikkének (1) bekezdése
szerint a védjegyjogosult nem tilthatja meg harmadik személyeknek a védjegy
hasznalatat olyan &rukkal kapcsolatban, amelyeket & hozott forgalomba, vagy
amelyeket az ¢ kifejezett hozzajaruldsaval hoztak forgalomba az Eurépai Gazdasagi
Térségben. E torvény 10b. cikkének (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés nem
alkalmazhaté, ha a jogosultnak jogos érdeke fliz6dik ahhoz, hogy az aruk tovabbi
forgalmazasét ellenezze, kiillondsen, ha az dru 4llagdt, dllapotét — a forgalomba hozatalt
kovetéen — megvaltoztattdk, illetve karositottak.

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdések

A Wellcome tobbek kozott a gyodgyszerkészitmények osztilya tekintetében oltalmat
élvezd két osztrak ZOVIRAX szdvédjegy, valamint a ZOVIRAX osztrik szé- és dbras
védjegy jogosultja. Ausztridban ezeket a védjegyeket a Wellcome hozzdjaruldsdval
a GlaxoSmithKline Pharma GmbH rendszeresen hasznédlja.

A Paranova gyogyszer-nagykereskeddként tevékenykedik. Tobbek kozott a ZOVIRAX
védjeggyel jelolt gydgyszereket forgalmazza Ausztridban, dobozonként 60 darab
400 mg-os tablettat tartalmazé kiszerelésben (ZOVIRAX 400/60), amelyeket az EGT
tagallamaiban a Wellcome vagy a Wellcome hozzijaruldsival harmadik személyek
hoztak forgalomba, és amelyeket a Paranova anyavallalata a szokdsos gyogyszer-
kereskedelem keretei kozott vasarolt meg.
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A Paranova ezeket a gyodgyszereket Gj csomagoldsban forgalmazza, amelyek kiilsé
megjelenése teljesen eltér az eredeti termék csomagoldsatél. Az 4j csomagolés eliilsé
oldaldn vastag bettikkel szerepel ez a felirat: ,ijracsomagolta és importalta: Paranova”.
A gyarté neve rendes betlimérettel szerepel a csomagolds oldalin és aljan. Az 4j
csomagolds szélén kék csik lathatd, ahogyan azt a Paranova altaldban az daltala
forgalmazott drukon haszndlja.

2003. mdjus 12-i levelében a Paranova tdjékoztatta a Wellcome ausztriai testvérvalla-
latat arrél, hogy forgalmazni kivinja a ZOVIRAX 400/60-at Ausztridban. Ehhez
a levélhez szines fénymasolatot mellékelt a gydgyszer kiilsé csomagolasarél, buborék-
csomagolasarodl és haszndlati utasitdsarél. A Wellcome angol testvérvallalata kérte
a Paranovat, hogy ezentul a GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (a
tovabbiakban: Glaxo) részére kiildjon a tajékoztatast ezekrél a forgalmazasokrol, ehhez
csatoljon mindegyik csomagolastipusrdl egy teljes mintat, nevezze meg az exportald
allamot, és ismertesse az Gjracsomagolds pontos indokait.

Miutén a Paranova kozolte az dltala végzett Gjracsomagolds indokait, viszont nem adta
meg az érintett gydgyszert exportalé allam nevét, a Glaxo 1jbdl felszélitotta, hogy
nevezze meg ezt az dllamot, és ismertesse az Gjracsomagolds pontos indokait. Egyuttal
arra is ramutatott, hogy nem indokolt a parhuzamos importérre vonatkozé
informacidkat ennyire feltiné mddon, a gyarté nevénél nagyobb és szembetlinGbb
bettikkel szerepeltetni. A doboz szélein lathaté két szines csikot tartalmazé kiilon
csomagolast is kifogésolta.

A Glaxo ezenkiviil valamennyi csomagolastipusrdl teljes mintat kért.
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2003. junius 4-én a Paranova kozolte, hogy gyartastechnikai okokbdl nem tud teljes
mintat adni a kész csomagolasrdl, f6ként ha a Glaxo nem hajlandé vallalni ennek
koltségét.

A Paranova ZOVIRAX 400/60-at importal Gorogorszagbdl. Ezt a gydgyszert ott 70
tablettat tartalmazé csomagoldasban forgalmazzak. Ausztridban a megengedhetd
csomagolds 60 tablettat tartalmaz.

A Wellcome arra iranyulé ideiglenes intézkedés iranti kérelmet nydjtott be
a Handelsgericht Wienhez, hogy az tiltsa el a Paranovat attél, hogy a kereskedelmi
forgalomban, verseny céljabdl olyan djracsomagolt gyogyszereket — kiilonosen
ZOVIRAX-ot — kindljon és/vagy forgalmazzon Ausztridban, amelyek csomagolasan
Gjonnan vagy mar kordbban feltlintetett, Ausztridban a Wellcome javéra oltalomban
részesiild védjegyek lathatdok, amennyiben:

— az dru uUjracsomagolasit végzd véllalkozds neve nagyobb és jobban olvashaté
betiikkel szerepel a csomagoldson, és/vagy szembet(inébb helyen, mint a gyart6
neve;

- az Gjracsomagolt dru dobozanak szélén szines — kiilondsen kék szind —, koriilbeliil
5 mm széles csik lathaté, mint amilyet gyakran haszndlnak a Paranova éltal
forgalmazott termékeken,

- a DParanova az ujracsomagolt aru forgalomba hozataldt megel6z6en nem
tajékoztatta megfeleléen a Wellcome-ot a tervezett forgalmazasrdl, igy killonésen
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nem nevezte meg az exportdld allamot, és nem ismertette az Gjracsomagolas pontos
indokait.

2004. méjus 7-i végzésével a Handelsgericht Wien részben helyt adott a Wellcome
kérelmének. A végzés ellen iranyulé fellebbezés soran az Oberlandesgericht Wien 2005.
janudr 28-dn a fent emlitett els6 és harmadik pontban helyt adott ennek a kérelemnek,
a masodik pont tekintetében pedig elutasitotta azt.

Az alapeljarasban részt vevé mindkét fél feliilvizsgalati kérelmet nytjtott be az Oberster
Gerichtshof el6tt.

Ez a birésag megillapitja, hogy az j csomagolds megengedhetdségének megitélésénél
az a dontd kérdés, hogy csak az dru Ujracsomagoldsinak tényét illetéen kell-e
bizonyitékot szolgaltatni arra vonatkozoéan, hogy a piachoz val6 tényleges hozzaférés
akadalyozasdnak elharitdsa érdekében az aru Ujracsomagoldsara van sziikség. Igenld
valasz esetén pedig az a kérdés mertil fel, hogy milyen kritériumok alapjan kell az 4j
csomagolds kialakitdsat megitélni. A jelen esetben két lehet6ség adddik: a védjegy lehetd
legkisebb sérelmének elvén alapuld értékelés vagy az Gj csomagolds aszerint torténd
értékelése, hogy alkalmas-e a védjegy és a védjegyjogosult j6 hirnevének megsértésére.
A kérdést el6terjesztd birdsag azt is tudni kivanja, hogy milyen mértékd tdjékoztatasi
kotelezettség terheli a parhuzamos importért.

Ilyen feltételek mellett az Oberster Gerichtshof az eljarast felfiiggesztette, és elGzetes
dontéshozatal céljabdl a kovetkezd kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:
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,1) a) Ugy kell-e értelmezni a [...] 89/104/EGK [...] iranyelv 7. cikkét és a Birésag
vonatkozé itélkezési gyakorlatit, hogy nemcsak az Gjracsomagolds tényét
illetéen, hanem az 4j csomagoldas kialakitisara vonatkozdan is bizonyitani kell
azt, hogy a védjegy hasznailata el6segiti a piac mesterséges lezarasat?

Amennyiben erre a kérdésre nemleges a vélasz:

b) Az 1j csomagolas kialakitisat a lehetd legkisebb sérelem elve alapjan kell
mérlegelni, vagy (csak) aszerint, hogy alkalmas-e a védjegy és a védjegyjogosult
j6 hirnevének megsértésére?

2) Ugy kell-e értelmezni a [...] 89/104/EGK [...] iranyelv 7. cikkét és a Birésag
vonatkoz6 itélkezési gyakorlatdt, hogy a parhuzamos importér csak akkor tesz
eleget tajékoztatasi kotelezettségének, ha az exportdl dllamot és az Gjracsomagolas
pontos indokait is kozli a védjegyjogosulttal?”

A Birdsag elotti eljaras

19 2005. szeptember 20-i hatdrozatdval a Birdsdg elnoke felfiiggesztette az eljardst
a Birdsdgnak a C-348/04. sz. tigyben hozott itélete kihirdetéséig.
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A Birésag meghozta itéletét a nevezett iigyben (a C-348/04. sz., Boehringer Ingelheim
és tarsai tigyben 2007. aprilis 26-an hozott itélet [EBHT 2007., 1-3391. o.]).

2007. majus 30-i levelével a kérdést elbterjeszté birdsag kozolte a Birdsaggal, hogy
elézetes dontéshozatal irdnti kérelmét fenntartja az els6 kérdés b) része és a masodik
kérdés tekintetében.

2007. janius 15-i hatdrozataval a Birdsdg elnoke elrendelte az eljards folytatasat.

Az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdésekrol

Az elsé kérdés b) részérdl

A Birésag a C-427/93., C-429/93. és C-436/93. sz., Bristol-Myers Squibb és tarsai
tgyben 1996. jilius 11-én hozott itélete (EBHT 1996., I-3457. o0.) rendelkezé részének
3. pontjdban kimondta, hogy a 89/104 irdnyelv 7. cikkének (2) bekezdését ugy kell
értelmezni, hogy a védjegyjogosult jogszertien kifogisolhatja a gyégyszerkészitmények
késdbbi forgalmazdsat, amennyiben az import6r Gjracsomagolta a terméket, és a csoma-
golason ujbdl feltiintette a védjegyet, kivéve ha:
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bizonyitast nyer, hogy a tagallamok kozott mesterséges piaclezarast segitene el6, ha
a védjegyjogosult a védjegyoltalomra hivatkozassal kifogisolnd az e védjeggyel
jelolt, yjracsomagolt druk forgalmazasat. Ez az eset 4ll fenn kiilonosen akkor, ha
a védjegyjogosult ugyanazt a gydgyszerkészitményt killonb6zé tagdllamokban
killonb6z6 csomagoldssal hozta forgalomba, és az importér altali jracsomagolds
egyrészt ahhoz sziikséges, hogy az arut az importdlé tagillamban forgalmazni
lehessen, masrészt olyan feltételek mellett torténik, hogy az aru eredeti allapota
ezzel nem sériil;

bizonyitast nyer, hogy az Gjracsomagolds nem sértheti a csomagoldsban talalhaté
aru eredeti allapotat;

az Uj csomagoldson egyértelmien feltiintetik az aru djracsomagolasit végzd
vallalkozas és a gyart6 nevét;

az Ujracsomagolt aru megjelenése nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jo
hirnevét. Igy a csomagolds nem lehet hibds, rossz mingségii vagy tisztatlan, és

s

az importér az Gjracsomagolt dru druba bocsitisat megel6zden figyelmezteti
avédjegyjogosultat, és annak kérésére rendelkezésére bocsatja az Gjracsomagolt dru
mintdjat.
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Ez utdbbi feltétel lehetévé teszi a védjegyjogosult szamdara annak megvizsgalasat, hogy
az Ujracsomagoldst nem olyan médon végezték, hogy az kozvetlentl vagy kozvetve
sértheti az aru eredeti allapotat, és az Gjracsomagoldsnak koszonhetd megjelenése nem
alkalmas arra, hogy sértse a védjegy jo hirnevét (a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb
és tarsai tigyben hozott itélet 78. pontja, valamint a fent hivatkozott Boehringer
Ingelheim és térsai tigyben hozott itélet 20. pontja).

Az afeltétel, hogy a gyogyszerkészitmény Gjracsomagolasa, kiillonosen az Gj csomagolds
kialakitdsa az importal6 tagéllamba torténd késébbi forgalmazasa miatt sziitkséges, csak
az Ujracsomagolas tényére vonatkozik, nem pedig annak maédjara vagy stilusdra (a fent
hivatkozott Boehringer Ingelheim és tarsai tigyben hozott itélet 38. és 39. pontja).

Igy tehat a sziikségesség emlitett feltétele csak az 4ru djracsomagoldsdnak tényére
vonatkozik, killonosen ha az Gj csomagolas kialakitasaval jar egytitt, nem pedig ennek
az Uj csomagolasnak a kialakitdsi médjara.

Mivel az dru 0j csomagoldsdnak kialakitdsi médjat nem kell abbdl a szempontbdl
vizsgélni, hogy sziikséges-e az ru tovabbi forgalmazasa céljabdl, igy nem kell vizsgalni
a védjegyjogok lehetd legkisebb sérelmének elvére vonatkozé kritérium alapjan sem.
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Ellentmonddsos lenne ugyanis annak feltételezése, hogy nem kell vizsgélni azt, hogy
az érintett aru Gj csomagolasanak a parhuzamos import6r éltal valasztott kialakitasi
modja sziikséges-e az dru tovabbi forgalmazdsa céljabdl, és ugyanakkor elvarni azt, hogy
megfeleljen a védjegyjogok lehet6 legkisebb sérelmére vonatkozé kritériumnak.

Amint az a jelen itélet 23. és 24. pontjabdl is kitlinik, a védjegyjogosultnak a gyégy-
szerkészitmény csomagoldsanak a parhuzamos import6r altal valasztott kialakitasi
moédja vonatkozdsiban megvalésulé védelmét fGszabdlyként annak a feltételnek
a betartdsa biztositja, miszerint az Ujracsomagolt dru megjelenése nem sértheti
a védjegy és a védjegyjogosult jo hirnevét.

Kovetkezésképpen az elsé kérdés b) részére azt a valaszt kell adni, hogy a 89/104
irdnyelv 7. cikke (2) bekezdésének b) pontjat agy kell értelmezni, hogy amennyiben
bizonyitast nyer, hogy a gydgyszerkészitmény 4j csomagolas kialakitasaval egyiitt jaréd
Ujracsomagoldsa az importdlé tagidllamba torténé késébbi forgalmazdsa miatt
sziikséges, ennek a csomagoldsnak a kialakitasi médjat csak arra a feltételre tekintettel
kell vizsgélni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult j6 hirnevét.

A mdsodik kérdésrél

A Wellcome lényegében azt adja el6, hogy az exportdl6 dllam nevének és az djra-
csomagolds pontos indokainak kozlése lehetévé teszi a védjegyjogosult szdméra, hogy
ellendrizze az Gjracsomagolas sziikségességét.
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A védjegyjogosult és az egyik tagallambdl importalt gydgyszerkészitményt egy masik
tagallamban Gj csomagoldsban forgalmazé parhuzamos import6ér kozotti, nemzeti
birdsag el6tt folyd jogvita keretében a parhuzamos importérnek kell bizonyitania annak
a feltételnek a bedlltat, hogy a tagéllamok kozott mesterséges piaclezarast segitene eld,
ha a védjegyjogosult a védjegyoltalomra hivatkozassal kifogasolnd az e védjeggyel jelolt,
Ujracsomagolt druk forgalmazisit (ldsd a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim
és tdrsai tigyben hozott itélet 24. és 54. pontjat).

Amint az a jelen itélet 23. pontjaban kifejtésre keriilt, ez az eset all fenn kiilondsen
akkor, ha a védjegyjogosult ugyanazt a gyogyszerkészitményt kiilonb6z6 tagallamokban
kiillonb6z6 csomagoldssal hozta forgalomba, és az importér altali Gjracsomagolas ahhoz
sziikséges, hogy az drut az importald tagallamban forgalmazni lehessen.

A fentiekre, és arra a tényre tekintettel, hogy a figyelmeztetési rendszer csak akkor tud
megfelel6en miikodni, ha valamennyi érdekelt fél tisztességes mdédon torekszik a masik
fél jogos érdekeinek tiszteletben tartasara (a C-143/00. sz., Boehringer Ingelheim
és tarsai tigyben 2002. prilis 23-4n hozott itélet [EBHT 2002., I-3759. 0.] 62. pontja),
a parhuzamos import6érnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell bocsatania az annak
ellenérzéséhez sziikséges és elegendd informacidkat, hogy az e védjeggyel jelolt aru
Ujracsomagoldsa az importal6 tagillamban torténé forgalmazas miatt sziikséges.

A kozlendé informacié jellege végeredményben az adott tigy korilményeitdl fiigg. Nem
lehet eleve kizarni, hogy kivételes esetekben az exportalé tagallam nevének kozlése is
beletartozik, amennyiben a védjegyjogosult ilyen adat hidnydban nem tudnéd megitélni,
hogy sziikséges-e az Ujracsomagolas.
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E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy
avédjegyjogosult a kozolt informacidkat arra hasznélja fel, hogy felderitse az értékesitési
szervezetében mutatkozo hidnyossagokat, és ezzel felvegye a harcot az aruival folytatott
parhuzamos kereskedelemmel szemben, a pdrhuzamos kereskedelemben részt vevé
személyeknek az EK-Szerz6dés versenyre vonatkozé szabdlyai alapjan kell megvéde-
niitk magukat az ilyen cselekményekkel szemben (ebben az értelemben ldsd
a C-349/95. sz. Loendersloot-ligyben 1997. november 11-én hozott itélet
[EBHT 1997., 1-6227. 0.] 43. pontjat).

A mésodik kérdésre tehdt azt a valaszt kell adni, hogy a 89/104 iranyelv 7. cikkének
(2) bekezdését tigy kell értelmezni, hogy a parhuzamos importérnek a védjegyjogosult
rendelkezésére kell bocsatania az annak ellenérzéséhez sziikséges és elegendd
informaciékat, hogy az e védjeggyel jelolt aru tujracsomagoldsa az importald
tagallamban torténé forgalmazdasa miatt sziikséges.

A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szdmdra a kérdést elGterjeszt
birésdg el6tt folyamatban 1évé eljards egy szakaszat képezi, ez a birdésag dont
a koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.
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A fenti indokok alapjan a Birdsag (mésodik tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:

1) Az Eurdpai Gazdasag Térségrdl szolo, 1992. majus 2-i megallapodassal
modositott, a védjegyekre vonatkozo6 tagallami jogszabalyok kozelitésérol
520106, 1988. december 21-i 89/104/EGK tandcsi iranyelv 7. cikkének 2. bekez-
dését ugy kell értelmezni, hogy amennyiben bizonyitast nyer, hogy a gyogy-
szerkészitmény Gj csomagolas kialakitasaval egyiitt jaré ujracsomagolasa
sziikséges az importald tagallamban torténé késobbi forgalmazasa érdekében,
ennek a csomagolasnak a kialakitasi mddjat csak arra a feltételre tekintettel
kell vizsgalni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jo hirnevét.

2) Az Eurdpai Gazdasiag Térségrdl szold, 1992. majus 2-i megallapodassal
modositott 89/104 iranyelv 7. cikkének (2) bekezdését ugy kell értelmezni,
hogy a parhuzamos importérnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell
bocsatania az annak ellendrzéséhez sziikséges és elegendd informacidkat,
hogy az e védjeggyel jelolt aru ujracsomagolasa sziikséges az importald

tagallamban torténd forgalmazasa érdekében.

Alairidsok
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