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Whniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego zlozony
na podstawie postanowienia Court of Appeal (England
Wales) (Civil Division) (Anglia i Walia) (Wydzial Cywilny),
wydanego dnia 17 czerwca 2004 r., w sprawie Boehringer
Ingelheim KG i inni przeciwko Swingward Ltd i inni

(Sprawa C-348/04)
(2004/C 273/22)

Dnia 12 sierpnia 2004 r. do Trybunalu Sprawiedliwosci
Wspdlnot Europejskich wplynal wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym zlozony na podstawie postanowienia
Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) wydanego
dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Boehringer Ingelheim KG i
inni przeciwko Swingward Ltd i inni.

Court of Appeal zwrécit si¢ do Trybunalu o udzielenie odpo-
wiedzi na nastgpujace pytania:

Produkty we wtdrnych opakowaniach  zewngtrznych  (,reboxed
products”)

1. W przypadku, gdy rownolegly importer wprowadza na
rynek jednego z Panstw Czlonkowskich produkt farmaceu-
tyczny importowany z innego Panstwa Czlonkowskiego w
oryginalnym opakowaniu wewnetrznym, lecz w nowym
opakowaniu zewnetrznym z nadrukiem w jezyku Pafstwa
Czlonkowskiego przywozu (,produkt we wtérnym opako-
waniu zewnetrznym”):

a) czy cigzar dowodu, iz nowe opakowanie spelnia
wszystkie wymogi okre$lone wyrokiem Trybunalu Spra-
wiedliwosci Wspélnot Europejskich, z dnia 11 lipca
1996, w sprawach polaczonych C-427/93, C-429/93
oraz C-436/93 Bristol-Myers Squibb p. Paranova,
spoczywa na importerze, czy tez to whasciciel znaku
towarowego winien wykazaé, iz owe wymogi nie
zostaly spelnione, czy moze cigzar dowodu obcigza
strony w zaleznosci od okolicznosci sprawy, a jesli tak,
to w jaki sposdb?

b) czy pierwszy wymdg, okreslony uprzednio powolanym
wyrokiem w sprawie Bristol-Myers Squibb p. Paranova,
zgodnie z wykladnig przyjeta w sprawach C-379/97
Upjohn p. Paranova oraz C-143/00 Bochringer p. Swin-
gward, mianowicie taki, iz nalezy wykazaé, ze wtérne
opakowanie produktu jest konieczne po to, aby jego
rzeczywisty dostegp do rynku nie byl ograniczany,
odnosi si¢ jedynie do faktu zmiany zewnetrznego
opakowania (jak orzekl Sad EFTA w sprawie E-3/02
Paranova Inc p. Merck Co Inc), czy tez odnosi si¢ on do
konkretnego sposobu i stylu opakowania wtdrnego,
przyjetego przez réwnoleglego importera, a jezeli tak to
w jaki sposob?

¢) czy czwarty wymog, okreSlony uprzednio powoly-
wanym wyrokiem w spawie Bristol-Myers Squibb p.
Paranova, mianowicie taki, ze wyglad produktu we
wtérnym opakowaniu nie powinien naraza¢ na szkode
renomy znaku towarowego lub jego wlasciciela, zostaje
naruszony jedynie wowczas, gdy opakowanie jest uszko-
dzone, niskiej jakosci lub nieschludne, czy tez w szer-
szym rozumieniu, poprzez kazde dzialanie, ktére
szkodzi renomie znaku towarowego?

d) jezeli odpowiedZ na pytanie 1c) jest taka, ze kazde
dzialanie, ktére szkodzi renomie znaku towarowego
narusza czwarty wymog okreslony uprzednio powoly-
wanym wyrokiem w spawie Bristol-Myers Squibb p.
Paranova i jezeli (i) znak towarowy nie jest umieszczony
na nowym opakowaniu zewnetrznym (,de-branding”)
lub tez (i) réwnolegly importer stosuje réwnocze$nie

swoje wlasne logo lub znak firmowy lub identyfikacj¢
graficzng czy tez identyfikacj¢ graficzng wykorzys-
tywang dla wigkszej liczby réznych produktéw na
nowym opakowaniu zewnetrznym (,co-branding”), czy
wymienione formy wzornictwa opakowan winny by¢
uznane za szkodzace renomie znaku towarowego, czy
tez jest to kwestia faktyczna do rozpatrzenia przed
sadem krajowym?

e) jezeli odpowiedZ na pytanie 1d) jest taka, ze jest to
kwestia faktyczna, na ktorej ze stron spoczywa cigzar
dowodu?

Produkty z nowg etykietg zewngtrzng (,overstickered products”)

2. W przypadku, gdy réwnolegly importer wprowadza na
rynek jednego z Panstw Czlonkowskich produkt farmaceu-
tyczny importowany z innego Panstwa Czlonkowskiego w
oryginalnym opakowaniu wewngetrznym i zewngtrznym,
do ktérego dolgcza zewngtrzng etykiete z nadrukiem w
jezyku Panstwa Czlonkowskiego przywozu (,overstickered
products”):

a) czy wszystkie pie¢ wymogéw, okreslonych uprzednio
powolywanym wyrokiem w sprawie Bristol-Myers
Squibb p. Paranova, znajduje zastosowanie w tym przy-
padku?

b) jezeli odpowiedZz na pytanie 2a) jest twierdzaca, czy
ciezar dowodu, iz opakowanie z nowag etykieta
zewnetrzng  spelnia  wszystkie wymogi  okreslone
uprzednio powolywanym wyrokiem w sprawie Bristol-
Myers Squibb p. Paranova, spoczywa na réwnoleglym
importerze, czy tez to wiasciciel znaku towarowego
winien wykazaé, iz owe wymogi nie zostaly spelnione,
czy moze cigzar dowodu obcigza strony w zaleznosci
od okolicznosci sprawy, a jesli tak, to w jaki spos6b?

¢) jezeli odpowiedZz na pytanie 2a) jest twierdzaca, czy
pierwszy wymdg okreslony powolywanym uprzednio
wyrokiem w sprawie Bristol-Myers Squibb p. Paranova,
zgodnie z wykladnig przyjeta w sprawach Upjohn p.
Paranova i Boehringer p. Swingward, mianowicie taki,
ze nalezy wykaza¢, ze ponowne opakowanie produktu
jest konieczne po to, aby jego rzeczywisty dostep do
rynku nie byl ograniczany, odnosi si¢ jedynie do faktu
umieszczenia nowej  etykiety na  opakowaniu
zewnetrznym, czy tez réwniez do konkretnego sposobu
i stylu wykonania etykiety przyjetego przez réwnole-
glego importera?

d) jezeli odpowiedZz na pytanie 2a) jest twierdzaca, czy
czwarty wymodg okreslony uprzednio powolywanym
wyrokiem w sprawie Bristol-Myers Squibb p. Paranova,
mianowicie taki, ze wyglad produktu ponownie opako-
wanego nie powinien naraza na szkode renomy znaku
towarowego lub jego wlasciciela, zostaje naruszony
jedynie wowczas, gdy opakowanie jest uszkodzone,
niskiej jakosci lub nieschludne, czy tez w szerszym
rozumieniu, poprzez kazde dziatanie szkodzace renomie
znaku towarowego?

e) jezeli odpowiedz na pytanie 2a) jest twierdzaca, a odpo-
wiedZ na pytanie 2d) jest taka, ze kazde dzialanie
szkodzace renomie znaku towarowego narusza czwarty
wymog, czy z tych samych powodéw szkodzi renomie
znaku towarowego jezeli (i) dodatkowa etykieta jest
umieszczona na zewngtrznym opakowaniu w  taki
sposob, ze czeSciowo lub calkowicie zaslania jeden ze
znakow wiasciciela marki lub tez (ii) dodatkowa etykieta
nie stwierdza, ze dany znak towarowy nalezy do wiasci-
ciela lub (iii) nazwa réwnoleglego importera jest wydru-
kowana wielkimi literami?



€ 27312

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

6.11.2004

Zawiadomienie

3. W przypadku, gdy réwnolegly importer nie zawiadomit o
zmianie opakowania produktu, zgodnie z piatym wymo-
giem okreSlonym wyrokiem w sprawie Bristol-Myers
Squibb p. Paranova, a tym samym naruszyl prawa wlasci-
ciela znaku(-6w) towarowego(-owych), czy z tego li tylko
powodu:

a) kazda kolejna czynno$¢ przywozu owego produktu jest
naruszeniem, czy tez naruszenie trwa jedynie do
momentu, kiedy wlasciciel dowiedzial si¢ o produkcie, a
majacy zastosowanie termin zawiadomienia uplynat
bezskutecznie?

b) wiasciciel znaku towarowego jest uprawniony do
dochodzenia swych roszczen pienigznych (to jest —
naprawienia szkody i przekazanie wszystkich zyskow
odniesionych w wyniku naruszenia) z tytulu poniesionej
szkody powstalej skutkiem dzialan importera, na tych
samych zasadach jak gdyby towar zostal podrobiony?

¢) zasadzenie odszkodowania pienigznego na rzecz whasci-
ciela znaku towarowego, w przypadku naruszenia jego
praw przez takie dzialania importera, podlega zasadzie
proporcjonalnosci?

d) w przypadku odpowiedzi przeczacej, na jakich zasadach
winna by¢ oszacowana warto$¢ odszkodowania, biorac
pod uwage fakt, iz produkt zostal wprowadzony na
rynek w obrebie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez samego wlasciciela lub za jego zgoda?

Whniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego zlozony

mocg wyroku Rechtbank van Koophandel te Brussel z

dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie Lidl Belgium GmbH & Co
KG przeciwko NV Etablissementen Franz Colruyt

(Sprawa C-356/04)
(2004/C 273/23)

Dnia 18 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunatu Sprawiedli-
wosci Wspdlnot Europejskich wplynal wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zlozony na podstawie
wyroku Rechtbank van Koophandel te Brussel z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie Lidl Belgium GmbH & Co KG przeciwko
NV Etablissementen Franz Colruyt

Rechtbank van Koophandel te Brussel zwrécit sie do Trybunatu
Sprawiedliwo$ci o udzielenie odpowiedzi na nastepujace
pytania:

1. Czy wykladni art. 3a ust. 1 lit a) dyrektywy 84[450/EWG
(wprowadzonej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r. zmieniajaca
dyrektywe 84/450/EWG dotyczacy reklamy wprowadzajgcej
w blad w celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawcze))
nalezy dokonaé w ten sposéb, ze poréwnanie ogdlnego
poziomu cen reklamujgcego z cenami konkurentéw, w
ramach ktérego dokonana jest ekstrapolacja na podstawie
poréwnania cen przykladowych towaréw, jest niedopusz-
czalne, poniewaz wywoluje w kazdym przypadku wrazenie,

ze ceny reklamujacego sa nizsze w odniesieniu do calego
zakresu towaréw, podczas gdy dokonane poréwnanie
odnosi si¢ jedynie do ograniczonych przykladéw towaréw,
chyba Ze reklama umozliwia ustalenie, ktore i ile z towaréw
reklamujacego z jednej strony i konkurentéw przedstawio-
nych w poréwnaniu z drugiej zostalo poréwnanych, a takze
umozliwia rozpoznanie, gdzie kazdy z konkurentéw przed-
stawionych w poréwnaniu zostal spozycjonowany w tym
poréwnaniu oraz jakie sa ich ceny w poréwnaniu z cenami
reklamujgcego i innych konkurentéw przedstawionych w
poréwnaniu?

. Czy wykladni art. 3a ust. 1 lit. b) dyrektywy 84/450/EWG

(wprowadzonej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r. zmieniajaca
dyrektywe 84[450/EWG dotyczgcy reklamy wprowadzajgcej
w blad w celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawczej)
nalezy dokona¢ w ten sposéb, ze reklama poréwnawcza jest
dopuszczalna tylko wtedy, gdy porownanie dotyczy
poszczegblnych towaréw i ustug realizujagcych te same
potrzeby lub majacych te same cele z wylgczeniem przykla-
dowych towaréw, ktore generalnie, ale niekoniecznie w
odniesieniu do wszystkich podgrup towaréw, realizuja te
same potrzeby lub majg te same cele?

. Czy wykladni art. 3a ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 84/450/EWG

(wprowadzonej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 paZdziernika 1997 r. zmieniajaca
dyrektywe 84/450/EWG dotyczacg reklamy wprowadzajacej
w blad w celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawczej)
nalezy dokona¢ w ten sposob, ze reklama poréwnawcza, w
ktérej poréwnuje sie ceny towaréw lub ogdlny poziom cen
konkurentéw, jest tylko wtedy obiektywna, jesli wymienia
ona poréwnywane towary i ceny reklamujgcego i wszyst-
kich konkurentéw, ktérych dotyczy pordéwnanie, oraz
umozliwia poznanie cen stosowanych przez reklamujacego
i jego konkurentéw, przy czym w tym przypadku wszystkie
towary uwzglednione w poréwnaniu musza zostaé wymie-
nione wyraznie w odniesieniu do kazdego z poszczegdlnych
dostawcow?

. Czy wykladni art. 3a ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 84/450/EWG

(wprowadzonej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 paZdziernika 1997 r. zmieniajaca
dyrektywe 84/450/EWG dotyczacg reklamy wprowadzajacej
w blad w celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawczej)
nalezy dokona¢ w ten sposdb, ze jedna z cech wymienio-
nych w reklamie poréwnawczej spelnia wymog mozliwosci
zweryfikowania w rozumieniu tego artykulu jedynie wtedy,
gdy moze ona zostal zweryfikowana pod wzgledem jej
prawdziwosci przez adresatéw reklamy lub tez wystarczy,
ze moze ona zostaC zweryfikowana przez osoby trzecie, do
ktorych reklama nie zostala skierowana?

. Czy wykladni art. 3a ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 84/450/EWG

(wprowadzonej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r. zmieniajaca
dyrektywe 84/450/EWG dotyczgcg reklamy wprowadzajgcej
w blad w celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawczej)
nalezy dokonaé w ten sposéb, ze cena towaréw i ogdlny
poziom cen konkurentéw jako takie stanowig cechg
mozliwa do zweryfikowania?



