DOM AV DEN 23.5.1978 - MAL 102/77

DOMSTOLENS DOM
av den 23 maj 1978

I mal 102/77

har Landgericht i Freiburg till domstolen gett in en begéran om férhandsavgdrande
enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som pégar vid den nationella domstolen
mellan

1. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel

2. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen (Tyskland)
och

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim
(Tyskland).

Begiran avser tolkningen av artiklarna 36 och 86 i fordraget.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden H. Kutscher, avdelningsordférandena M. Serensen och
G. Bosco samt domarna J. Mertens de Wilmars, A.J. Mackenzie Stuart,
A. O’Keeffe och A. Touffait,

generaladvokat: F. Capotorti,
Jjustitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar foljande

Rittegangssprak: tyska,
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dom
DOMSKAL

Genom beslut av den 20 juni 1977, som inkom till domstolen den 2 augusti
1977, har Landgericht i Freiburg enligt artikel 177 i EEG-fordraget stéllt tva
fragor om effekten av vissa bestimmelser i fordraget pd utdvandet av de
réttigheter som tillkommer en varumérkesinnehavare.

Frigorna har uppkommit under en tvist mellan tvd féretag inom likemedels-
sektorn varav det ena foretaget, som 4r sokande i malet vid den nationella
domstolen (nedan kallat Hoffmann-I.a Roche) och innehavare av ett visst
varumirke i flera medlemsstater, invinder mot att det andra féretaget, som
dr motpart i mélet vid den nationella domstolen (nedan kallat Centrafarm),
har képt en produkt som bér detta varumérke och som salufors i en med-
lemsstat, och sedan efter att ha ompaketerat produkten och forsett den nya
forpackningen med varumdrkesinnehavarens varumirke siljer denna i en
annan medlemsstat.

Den berorda produkten, valium, saluférs i Tyskland av Hoffmann-I.a Roche
i férpackningar om 20 eller 50 tabletter till enskilda kdpare och i partier om
fem forpackningar med 100 eller 250 tabletter for sjukhusbruk. Hoffmann-
La Roche-gruppens brittiska dotterbolag tillverkar samma produkt och
salufér den i forpackningar om 100 eller 500 tabletier till avsevirt ldgre
priser dn de som tillimpas i Tyskland.

Centrafarm har i Tyskland salufért valium som fOretaget har kopt upp i
Storbritannien i de ursprungliga forpackningarna och dérefter paketerat om
i partier om 1 000 tabletter i nya forpackningar, vilka har forsetts med
Hoffmann-La Roches varumiérke och en angivelse om att produkten salufors
av Centrafarm.

Centrafarm har dessutom meddelat att man har for avsikt att paketera om
tabletterna i mindre forpackningar for forsiljning till enskilda kdpare.

I sitt beslut om hinskjutande har Landgericht i Freiburg, i verensstdmmelse
med det yttrande som gjordes av den hdgre réttsinstansen i ett tidigare skede
av beredningen av detta mél, uttalat att Centrafarms handlande utgér ett
intrang i de rittigheter som tillkommer Hoffmann-La Roche enligt den tyska
varumérkeslagen.
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Fragan om huruvida andra medlemsstaters lagstiftning pa omréidet skall
tolkas pa samma sitt dryftades infor domstolen utan att den kunde besvaras

pa ett entydigt stt,
Den forsta fragan

Den forsta fragan har f6ljande lydelse:

“Kan innehavaren av en varumérkesritt, som skyddas bade i medlemsstat A
och i medlemsstat B, med stod av artikel 36 i EEG-f6érdraget dberopa denna
rdtt for att forhindra att likemedel som av innehavaren eller med dennes
samtycke lagligen har forsetts med varumérket och saluforts i férpackningar
som bir detta varumaérke i medlemsstat A, kops upp av en parallell importdr
som efter att ha ompaketerat likemedlet och forsett de nya férpackningarna
med varumérket, importerar de pa detta sitt mérkta varorna till medlems-

stat B?”

Till f6]jd av fordragets bestimmelser om fri r&rlighet for varor, sérskilt
artikel 30, 4r importrestriktioner och atgidrder med motsvarande verkan

férbjudna mellan medlemsstaterna.

Enligt artikel 36 hindrar emellertid dessa bestimmelser inte sidana férbud
mot eller restriktioner fér import som grundas pd intresset av att skydda
industriell och kommersiell dganderiitt.

Av samma artikel, sédrskilt andra meningen, liksom av sammanhanget
framgar att dven om fordraget inte berdr forekomsten av industriella och
kommersiella réttigheter enligt en medlemsstats lagstiftning, si kan utGvandet
av sidana réttigheter under vissa forhallanden begrinsas av forbuden i

fordraget.

Aven om artikel 36 innehiller ett undantag fran en av de grundliggande
principerna for den gemensamma marknaden tilldter den endast avvikelser
fran principen om fri rdrlighet for varor i den mén som detta ir berttigat for
att skydda det sirskilda foremalet for dessa rittigheter.

Det sérskilda foremalet f6r varumérkesrétten dr i synnerhet att varumirkes-
innehavaren skall garanteras ensamritt att anvinda varumirket nir en vara
fors ut pA marknaden for forsta gangen och att han dérigenom skall skyddas
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mot konkurrenter som vill utnyttja varumérkets stillning och rykte genom att
sélja varor som otillborligen har forsetts med deita.

For att besvara frigan om denna ensamritt omfattar ritten att invinda mot att
tredje man forser varan med varumirket efter att ha paketerat om densamma
ar det nddviindigt att ta hinsyn till varumirkets grundliggande funktion,
vilken #r att for konsumenten eller slutanvindaren garantera mérkesvarans
ursprungsidentitet sd att denne utan risk for forvixling kan sirskilja varan
fran varor som har eit annat ursprung.

Ursprungsgarantin innebiir att konsumenten eller slutanvindaren kan vara
forvissade om att en mirkesvara som séljs till honom inte under ett tidigare
avsittningsled har utsatts for ingrepp av tredje man utan varumérkesinneha-
varens tillstdnd pé ett séitt som har paverkat varans ursprungliga skick.

Den ritt som tillerkiinns varuméirkesinnehavaren att hindra all anvindning av
varumirket som kan forvanska ursprungsgarantin i den mening som hir
avses, omfattas darfor av det sirskilda féremalet for varumirkesritten.

Det dr ddrfor berittigat enligt artikel 36 forsta meningen att tillerkinna
varumérkesinnehavaren ritten att hindra att importdren av en mirkesvara,
efter ompaketering av denna, f6rser den nya forpackningen med varumirket
utan innehavarens tillstind.

Det méaste emellertid provas om utdvandet av en sidan ritt kan utgdéra “en
fortickt begrinsning av handeln mellan medlemsstaterna” i den mening som
avses i artikel 36 andra meningen.

En sadan begrinsning kan t.ex. uppstd om varumérkesinnehavaren salufor
exakt samma vara i olika medlemsstater men i olika férpackningar, samtidigt
som han gor géllande de rittigheter som &r knutna till varumirket for att
forhindra ompaketering av tredje man, dven ndr ompaketeringen sker pé ett
sddant sétt att den inte pdverkar mérkesvarans ursprungsidentitet och ur-
sprungliga skick. Fragan ir dérfor huruvida ompaketering av en mirkesvara
av det slag som Centrafarm har foretagit i foreliggande fall kan paverka
varans ursprungliga skick.

I detta hinseende maiste svaret bero pA omstindigheterna, sérskilt pd varans
beskaffenhet och tillvigagangssittet vid ompaketeringen.

I manga fall dr det pa grund av varans sérskilda beskaffenhet oundvikiigt att
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ompaketering paverkar varans skick. I andra fall medfér ompaketering en
mer eller mindre uppenbar risk for att varan utsétts f6r manipulation eller att
dess ursprungliga skick paverkas pa annat sitt.

Det dr emellertid fullt tinkbart att ompaketering kan ske pa ett séitt som inte
paverkar varans ursprungliga skick.

Detta kan t.ex. vara fallet om varumérkesinnehavaren har saluf6rt varan i
dubbla forpackningar och ompaketeringen endast berdr den ytire av dessa
medan den inre forpackningen forblir intakt, eller om ompaketeringen sker
under Overinseende av en offentlig myndlghet for att sidkerstilla att varans
skick forblir oférindrat.

1 sadana fall dér varumérkets grundliggande funktion att garantera ursprung-
et skyddas pa detta sétt kan innehavarens utévande av sin varumérkesritt for
att forhindra fria varurdrelser mellan medlemsstaterna utgéra en fortéckt
begrinsning enligt artikel 36 andra meningen i fordraget, om det faststills att
innehavarens utnyttjande av varumérkesritten mot bakgrund av hans salu-
foringssystem bidrar till en konstlad avskdirmning av marknaderna mellan
medlemsstaterna.

Aven om denna slutsats &ir ofrAnkomlig av hinsyn till den fria handeln
innebdr den att den néringsidkare som séljer den importerade varan, vars nya
forpackning har forsetts med varumirket utan varumérkesinnehavarens
tillstand, tillerkdnns en viss befogenhet som under normala omsténdigheter
idr forbehallen varumirkesinnehavaren sjilv.

Av hinsyn till varumirkesinnehavaren som &gare till varumérket och for att
skydda denne mot varje form av missbruk bor denna befogenhet bara ges om
det kan pévisas att ompaketeringen inte kan péverka varans ursprungliga
skick.

Med hiénsyn till varumérkesinnehavarens intresse av att konsumenten inte
vilseleds nir det giller varans ursprung bor ndringsidkaren dessutom bara
tillerkéinnas ritt att sélja den importerade varan, vars nya forpackning har
forsetts med varumirket, under forutsittning att han i férvig underrittar
varumérkesinnehavaren och tydligt anger pd forpackningen att varan har
ompaketerats av honom.

Det foljer av det foregiende att det, bortsett frin en beddmning av de
sirskilda omstindigheterna i enskilda fall, inte har nigon betydelse for
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lésningen av detta rittsliga problem pi varumirkesomrédet att den friga som
har stillts av den nationelia domstolen uteslutande avser likemedel.

Svaret pa den forsta frigan blir dirfér foljande:

a) Innehavaren av ett varumirke, som samtidigt skyddas i tvd medlems-
stater, har enligt artikel 36 forsta meningen i EEG-fordraget réitt att
hindra att en vara, som i den ena staten lagligen har forsetts med
varumirket, salufors i den andra medlemsstaten efter att ha fatt en ny
férpackning som har forsetts med varumirket av tredje man.

b)  Ett sidant hinder utgér emellertid en fortickt begrinsning av handeln
mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 36 andra
meningen i férdraget under foljande forutsittningar:

—  Om det faststills att innehavarens utnyttjande av varumérkes-
ritten mot bakgrund av hans salufdringssystem bidrar till en
konstlad avskdrmning av marknaderna.

—  Om det pavisas att ompaketeringen inte kan paverka varans
ursprungliga skick.

—  Om varumdrkesinnehavaren har underrittats i forvig om salu-
foringen av den ompaketerade varan,

—  Om det anges pa den nya forpackningen vem som har foretagit
ompaketeringen.

Den andra fragan

Den andra fragan har foljande lydelse:

”Har varumérkesinnehavaren idven denna ritt, eller skulle han vid utdvandet
av den Overtrdda vissa bestimmelser i EEG-fordraget - sirskilt artikel 86 -
om han da det giller det berdrda likemedlet fir en dominerande stéllning pa
marknaden i medlemsstat B, om férbudet mot import av varor som har
ompaketerats och forsetts med innehavarens varumiérke faktiskt hindrar
saluféringen pa grund av att olika forpackningsstorlekar anvinds i linderna
A och B och p4 grund av att importen av varan i en annan form faktiskt dnnu
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inte har fitt genomslag p& marknaden i nigon stérre grad och om férbudet
i praktiken har som verkan att uppritthalla en avsevird - och kanske opro-
portionerlig — prisskillnad mellan medlemsstaterna, dock utan att det kan
bevisas att varuméirkesinnehavaren utnyttjar forbudet enbart eller huvud-
sakligen for att uppritthalla denna prisskillnad?”

Det r tillrackligt att konstatera, att om utdvandet av en varumdérkesritt dr
lagligt enligt bestimmelserna i artikel 36 i fordraget 4r utévandet inte i strid
med artikel 86 i fordraget bara for att den som utdvar rétten ar ett foretag
som har en dominerande stillning pd marknaden, sévida inte varuméirkes-
ritten har utnyttjats som ett medel for att missbruka denna stéllning.

Riittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats Forenade kungarikets regering, Forbunds-
republiken Tysklands regering och kommissionen, som har inkommit med
yttrande till domstolen, ir inte ersittningsgilla.

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella
domstolen utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det p4 den
nationella domstolen att besluta om réttegdngskostnaderna.

P34 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angéende de fragor som forts vidare genom beslut av den 20 juni 1977 av’
Landgericht i Freiburg - f6ljande dom:

1)
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a)  Enligt artikel 36 forsta meningen i EEG-fordraget har innehavaren
av ett varumirke, som samtidigt skyddas i tva medlemsstater, riitt
att hindra att en vara, som i den ena staten lagligen har forsetts
med varumirket, salufors i den andra medlemsstaten efter att ha
fatt en ny forpackning som har forsetts med varumirket av tredje
man,

b)  Ett sadant hinder utgor emellertid en fortickt begrinsning av
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handeln mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel
36 andra meningen i fordraget under foljande forutséttningar:

—  Om det faststills att innehavarens utnyttjande av varu-
mirkesrdtten mot bakgrund av hans saluféringssystem
bidrar till en konstlad avskirmning av medlemsstaternas
marknader.

—  Om det pavisas att ompaketeringen inte kan paverka varans
ursprungliga skick.

—  Om varumirkesinnehavaren har underriittats i forvig om
saluforingen av den ompaketerade varan,

—  Om det anges pd den nya forpackningen vem som har fore-
tagit ompaketeringen.

2) Om utovandet av en varumirkesriitt dr lagligt enligt bestiimmelserna i
artikel 36 i fordraget dr utvandet inte i strid med artikel 86 i fordraget
bara for att den som utdvar ritten ir ett foretag som har en domineran-
de stillning pa4 marknaden, savida inte varumiirkesriitten har utnyttjats
som ett medel for att missbruka denna stillning.

Kutscher Serensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O’Keeffe Touffait

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 maj 1978.

A. Van Houtte H. Kutscher
Justitiesekreterare Ordforande
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