BOEHRINGER INGELHEIM M.FL.

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 6 april 2006 !

1. I férevarande mal har Court of Appeal
(England and Wales) (Civil Division) begirt
ytterligare vigledning av domstolen om
inneborden av dess dom i malet Boehringer
Ingelheim m.fl. ("Boehringer 1”). > Det malet
gillde under vilka omstandigheter en varu-
mérkesinnehavare kan 4beropa sin varumar-
kesritt for att férhindra en parallellimportor
som har ompaketerat varumirkesférsedda
varor frin att saluféra varorna i fraga.

2. I den dom fran Court of Appeal som
ledde fram till begdran om férhandsavgs-
rande sade Lord Justice Jacob: "Ibland tror
jag att lagstiftningen kanske haller pa att
forlora sin verklighetsforankring pa detta
omrade — det som vi behandlar ar trots allt
endast anvéndningen av innehavarens varu-
mirke for hans varor i perfekt skick. Den
réra som det har blivit av lagstiftningen
skulle, tror jag, forvana den vanliga kon-
sumenten.”

1 — Originalsprik: engelska.
2 —Dom av den 23 april 2002 i méil C-143/00, Boehringer
Ingelheim m.fl. (REG 2002, s. [-3759).

3. Jag instimmer med honom. Jag anser att
det efter 30 ars rittspraxis om ompaketering
av lakemedel b6r vara mdéjligt att formulera
tillrdckliga principer for att de nationella
domstolarna skall klara av att tillimpa
lagstiftningen pa de stindigt dterkommande
rittstvisterna mellan tillverkare och parallell-
importorer. Jag skall foérsoka formulera
saddana principer i detta forslag till avgo-
rande. Jag hoppas att de nationella dom-
stolarna sedan kraftfullt skall tillimpa prin-
ciperna pa de faktiska omstindigheter som
liggs fram for dem, utan ytterligare begi-
randen om finjusteringar av principerna.
Varje domare vet att en pdhittig advokat
alltid kan hitta ett skil till varfor ett givet
antagande 4r tillimpligt eller inte &r till-
lampligt pa hans klients situation. Enligt min
asikt bor det emellertid inte vara domstolens
uppgift att avgora sadana detaljer i evighet.

3 — Det kan papekas att generaladvokat Jacobs gjorde ett liknande
uttalande for nio ar sedan i punkt 33 i sitt forslag till avgorande
i mal C-349/95, Loendersloot (dom av den 11 november 1997)
(REG 1997, 5. 1-6227), dér han uttryckte asikten att "domstolen
skulle ... g& utanfor sitt befogenhetsomréde enligt artikel [234
EG] om den avgjorde alla aspekter avseende den ompaketering
och ommirkning som en parallellimportor kan foreta
avseende olika slag av varor. Nér domstolen vil har fastslagit
den visentliga principen eller principerna, méste det overlétas
pa de nationella domstolarna att tillimpa principerna i de mal
som anhingiggors vid dem”.
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Tillimpliga bestimmelser

4. Utvecklingen av domstolens rittspraxis
om ompaketering har undersokts ganska
ingdende bide av generaladvokat Jacobs
och av domstolen i det ovanndmnda malet
Boehringer 1. Jag kommer inte att upprepa
deras analys. Jag kommer endast att behandla
nedanstiende fragor, som enligt min &sikt ar
sdrskilt relevanta for det forevarande malet.

5. Den historiska grunden for denna rétts-
praxis utgors naturligtvis av artiklarna 28 och
30 EG. Artikel 30 har en framtridande plats i
inlagorna i detta mal. Artikel 28 diremot
nidmns knappt. Man bor dock inte glémma
att artikel 30 dr ett undantag till den grund-
laggande princip som anges i artikel 28 om
att varor skall kunna réra sig fritt mellan
medlemsstaterna. Som undantag till den
grundliggande principen skall artikel 30
tolkas restriktivt. *

6. For tolkningen av artikel 30 i samband
med immateriell och industriell dganderitt

4 — Dom av den 17 juni 1981 i mal 113/80, kommissionen mot
Irland (REG 1981, s. 1625; svensk specialutgéva, volym 6,
s. 145), punkt 7.
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utvecklade domstolen i ett tidigt skede
begreppet “det sirskilda foremalet fér en
rittighet”, och konstaterade att artikel 30
“endast [medger] undantag fran principen
om fri rérlighet for varor om dessa ar
motiverade for att skydda de rittigheter
som utgor det sirskilda foremalet for en
sadan aganderitt”.®> Denna princip gor det
mojligt att for varje slag av immateriell
aganderdtt faststilla de omstindigheter
under vilka det enligt gemenskapens lagstift-
ning 4r tillatet att utéva en réttighet, dven om
utévandet, i ett granséverskridande samman-
hang, per definition hindrar den fria rérlig-
heten.

7. Domstolen definierade ocksd i ett tidigt
skede det sirskilda féremaélet for en varu-
mirkesratt som “en garanti for att varumér-
kesinnehavaren har ensamritt att anvdnda
varumirket nidr varor som skyddas av
varumirket fors ut pd marknaden for forsta
gangen”.” Genom den definitionen uppkom
naturligt doktrinen om konsumtion av varu-
mirkesrattigheter ®. Domstolen har silunda
slagit fast att det ar "oforenligt med Rom-

5 — Dom av den 8 juni 1971 i mal 78/70, Deutsche Grammophon
(REG 1971, s. 487; svensk specialutgéva, volym 1, s. 575),
punkt 11. "Det sarskilda foremalet” dr en ganska oldmplig
Oversittning av det franska "objet spécifique”. Se kapitel 6 i
Keeling, D., Intellectual Property Rights in EU Law (2003), for
en intressant historisk och spraklig diskussion.

6 — Forslag till avgorande av generaladvokaten Jacobs i maél
C-10/89, HAG (dom av den 17 oktober 1990) (REG 1990,
s. 1-3711; svensk specialutgava, volym 10, s. 521) (HAG II),
punkt 14.

7 — Dom av den 31 oktober 1974 i mal 16/74, Centrafarm mot
Winthrop (REG 1974, s. 1183), punkt 8.

8 — En analog utveckling skedde i friga om andra immateriella
aganderétter: se domen i mélet Deutsche Grammophon (ovan
fotnot 5) nar det galler upphovsritten nirstaende ratt, dom av
den 31 oktober 1974 i mal 15/74, Centrafarm mot Sterling
Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgéva, volym 2,
s. 367), nar det géller patent, och dom av den 22 januari 1981 i
mal 58/80, Dansk Supermarked (REG 1981, s. 181; svensk
specialutgiva, volym 6, s. 13), nér det galler upphovsritt.



BOEHRINGER INGELHEIM M.FL.

fordragets bestimmelser om fri rérlighet for
varor pad den gemensamma marknaden att
innehavaren av ett varumirke utévar sin rétt
att enligt en medlemsstats lagstiftning for-
bjuda saluféring i denna stat av en med
varumirket forsedd vara som av honom sjily
eller med hans samtycke har forts ut pa

marknaden i en annan medlemsstat”,®

8. Domstolen vidareutvecklade begreppet
"det sdrskilda foremalet f6r en varuméirkes-
ritt” i domen i mélet Hoffmann-La Roche *°,
dar den forklarade att "varumirkets grund-
liggande funktion ... &r att for konsumenten
eller slutanvindaren garantera mirkesvarans
ursprungsidentitet sd att denne utan risk for
férvaxling kan sarskilja varan fran varor som
har ett annat ursprung [och] kan vara
férvissad ... om att en mirkesvara ... inte
under ett tidigare avsittningsled har utsatts
for ingrepp ... pa ett sitt som har paverkat
varans ursprungliga skick”. I skyddet av det
sarskilda foremalet fér ett varumirke ingar
darfor ritten att hindra "all anvindning av
varumiérket som kan forvanska ursprungs-
garantin”.

9. Det sidrskilda foremalet for ett varumirke
bestar siledes av tva delar. Den bestar dels av
ratten att anvinda mirket for att for forsta

9 — Domen i det ovanndmnda malet Centrafarm mot
Winthrop (ovan fotnot 7), punkt 12.
10 — Dom av den 23 maj 1978 i mél 102/77, Hoffman-La Roche
(REG 1978, s. 1139; svensk specialutgiva, volym 4, s. 107),
punkt 7.

gangen fora ut varor som skyddas av mérket
p& marknaden i EG, varefter den ratten ar
konsumerad, dels av ritten att motsitta sig
all anvindning av varumirket som kan
forvanska ursprungsgarantin, som bade
omfattar en garanti for ursprungsidentitet
och en garanti for mirkesvarans integritet.

10. Dessa centrala rittigheter aterspeglas i
varumirkesdirektivet. ' 1 artikel 5.1 anges
att ett varumirke ger innehavaren “en
ensamritt”, och sérskilt ritten att férhindra
anvindning i ndringsverksamhet av a) ett
identiskt tecken med avseende pa identiska
varor och tjinster och b) ett identiskt eller till
forvixling liknande tecken med avseende pa
identiska eller liknande varor eller tjinster. *>

11. Utan inskrinkningar skulle artikel 5.1 a
ge innehavaren av ett varumérke en ritt att
férhindra all sddan anvindning med avse-
ende pa de varor som omfattas av varumér-
ket. Innehavaren skulle siledes kunna for-
hindra import till en medlemsstat av sddana
varor frdn en annan medlemsstat och
hidmma den fria rorlighet for varor som

11 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym
17,s. 178).

12 — Eftersom det forevarande malet inte géller tjanster, kommer
jag att begrinsa den fortsatta diskussionen till varor.
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garanteras i artikel 28 EG. Detta skulle
emellertid strida mot savil fordraget som
mot det syfte som anges for direktivet,
namligen ”att [avskaffa] olikheter mellan
medlemsstaternas varumérkeslagstiftningar,
som kan komma att hindra den fria rorlig-
heten for varor och det fria utbytet av
tjianster samt snedvrida konkurrensforhal-
landena p4 den gemensamma marknaden” '3
och foljaktligen att sikerstdlla den inre
marknadens funktion.'* I artikel 7.1 fore-
skrivs dirfor att varumirkesinnehavarens
ratt att forhindra anvandning av mirket “inte
[ger] innehavaren rétt att forbjuda anvind-
ningen av varumirket fér varor som av
innehavaren eller med hans samtycke har
forts ut pd marknaden under varumirket
inom gemenskapen”'®, vilket i ett notskal
sammanfattar doktrinen om konsumtion av
varumdrkesréttigheter inom gemenskapen.

12. Aven om artikel 7.1 har beskrivits som
ett undantag till regeln i artikel 5.1, anser
jag inte att detta dr en riktigt korrekt analys

13 — Forsta skilet, sasom det formuleras av domstolen i dom av
den 12 november 2002 i mél C-206/01, Arsenal Football Club
(REG 2002, s. I-10273), punkt 46.

14 — Dom av den 16 juli 1998 i mél C-355/96, Silhouette (REG
1998, s. 1-4799), punkt 27.

15 — 1 enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992 (EGT L
1, 1994, s. 3), jamférd med punkt 4 i bilaga XVII till detta
avtal, har artikel 7.1 #ndrats for att overensstimma med
avtalet, varvid uttrycket "inom gemenskapen” har ersatts
med "i en avtalsslutande part”. Eftersom det férevarande
forfarandet emellertid galler handel inom gemenskapen,
kommer jag att fortsitta att hénvisa till gemenskapen i
stillet for Europeiska ekonomiska samarbetsomradet nér jag
diskuterar rickvidden av artikel 7.1.

16 — Dom av den 30 november 2004 i mal C-16/03, Peak Holding
(REG 2004, s. I-11313), punkt 34 och dir angiven réttspraxis.
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av forhallandet mellan de tvd bestimmel-
serna. Enligt min mening &dr det bdttre att
beskriva dem som att de balanserar varandra.
Om man talar om regler och undantag,
stimmer det bittre Gverens med det inb6r-
des forhéllandet mellan artiklarna 28 och 30
EG att artikel 5.1, som ger en mojlighet till
begrinsning av importen, tolkas som ett
undantag till artikel 7.1, som speglar den
grundliggande principen om fri rérlighet for
varor.

13. I artikel 7.2 ddremot anges att artikel 7.1
“inte [skall] gélla nir innehavaren har skilig
grund att motsétta sig fortsatt marknadsf6-
ring av varorna, sérskilt ndr varornas beskaf-
fenhet har fordndrats eller férsimrats efter
att de har forts ut pa marknaden”. Det ir
dérfor tydligt att artikel 7.2 ar ett undantag
till den grundliggande principen om fri
rorlighet for varor. Den bor dérfor inte ges
en generds tolkning.'” Av detta foljer att en
alltfor vid tolkning inte heller bér goéras av
begreppet “skilig grund” eller i synnerhet av
formuleringen “varornas beskaffenhet har
fordndrats eller forsdmrats”.

17 — Se ovan punkt 5.
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14. Artiklarna 5-7 i direktivet '®* medfor en
fullstindig harmonisering av bestdmmel-
serna om vilka réttigheter som dr knutna till
ett varumirke och innehaller saledes defini-
tioner av de rittigheter som tillkommer
varumirkesinnehavarna inom gemen-
skapen.'® Domstolen har icke desto mindre
redan slagit fast att dess tidigare réttspraxis
inom ramen for artikel 30 EG maste
anvidndas som grund for att bedéma om
innehavaren av ett varumirke enligt artikel
7.2 kan motsitta sig saluforing av ompake-
terade varor pd vilka varumirket &ter har
anbringats.>® Samma regler for tolkningen
mdste vara tillimpliga pd andra varianter av
ompaketering som en varumirkesinnehavare
invinder mot. Direktivet maéste tolkas i
Overensstimmelse med fordragets bestim-
melser och de centrala rittigheter som har
utvecklats av domstolen och som anges
ovan, !

15. Jag anser inte att det nédvandigtvis ér till
hjilp eller ens énskvirt att domstolen fort-
satter att avge domar som galler artikel 30
EG (eller att parterna fortsitter att vdcka
talan pa den grunden). Direktivet har funnits
sedan 1988. Det ir sannerligen dags att ga
vidare.

18 — Artikel 6 galler begransningar av ett varumirkes rittsverkan,
vilket inte ar relevant i det forevarande mélet.

19 — Domen i det ovannidmnda mélet Peak Holding (ovan fotnot
16), punkt 30 och dir angiven rattspraxis.

20 — Dom av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG
1996, s. 1-3457), punkt 41.

21 — Se punkterna 7-9.

16. Mot denna bakgrund kan det vara
lampligt att omformulera vissa av de anta-
ganden som hirror frin domstolens dom i
det ovanndmnda malet Bristol-Myers Squibb
m.fl.?? och som har influerat de fragor som
har hénskjutits till domstolen i det fére-
varande malet.

17. 1 domen i det malet slog domstolen fast
att enligt artikel 7.2 i direktivet kan varu-
mirkesinnehavaren lagligen motsitta sig
fortsatt marknadsforing av ett ompaketerat
lakemedel utom om

1) det pa ett konstlat sitt bidrar till att
avskirma marknaderna mellan med-
lemsstaterna; detta dr bland annat fallet
nir ompaketeringen dels dr nodvindig
for att salufora varan i importmedlems-
staten, dels foretas under séddana for-
hallanden att varans ursprungliga be-
skaffenhet inte kan paverkas dirav,

2) ompaketeringen inte kan paverka
beskaffenheten hos den vara som for-
packningen innehaller,

22 — Se ovan fotnot 20.
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3) det pa den nya forpackningen anges
vem som har packat om varan och
tillverkarens namn,

4) varans utformning efter ompakete-
ringen inte dr saddan att varumirkets
eller dess innehavares anseende kan
skadas; foljaktligen far forpackningen
inte vara bristfallig, av dalig kvalitet
eller se billig ut,

5) importéren pa forhand underrittar
varumirkesinnehavaren om saluf6-
ringen av den ompaketerade varan och
pa begiran tillhandahéller honom ett
prov av den ompaketerade varan.

18. Jag kommer att héinvisa till dessa fem
villkor, som ar féremal for de fragor som har
hinskjutits till domstolen i férevarande mal,
som "BMS-villkoren”.

19. Aven om domstolen i domen i det
ovannidmnda malet Bristol-Myers Squibb m.
fl. har tolkat artikel 7.2 som att varumirkes-
innehavaren kan motsitta sig fortsatt mark-
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nadsforing om kriterierna inte ar uppfyllda,
anser jag inte att denna bestimmelse skapar
en sjlvstindig rdtt att vdcka talan. Som
domstolen angav i domen i malet Sil-
houette?® 4r det "obestridligt att direktivet
medfor skyldighet for medlemsstaterna att
genomfora bestimmelser enligt vilka varu-
mirkesinnehavaren, om hans rittigheter
asidositts, kan utverka ett forbud for tredje
man att anvinda hans varumirke. Det bor
dock papekas att denna skyldighet fSljer av
bestimmelserna i artikel 5 i direktivet och
inte av artikel 7”.

20. For att sammanfatta BMS-villkoren pa
ett sitt som Overensstimmer med direktivets
struktur och sprakbruk utgér ompaketering
— eller atminstone vissa slag av ompaketering
— en "skillig grund” i den mening som avses i
artikel 7.2 forutom om i) ompaketeringen ar
nodvindig for tilltrade till marknaden, ii)
ompaketeringen inte kan péaverka varans
beskaffenhet, iii) importdrens och tillverka-
rens namn anges pa den nya forpackningen,
iv) utformningen inte dr siddan att den kan
skada varumirkets och varumérkesinneha-
varens anseende och v) importéren under-
rattar varumérkesinnehavaren.

23 — Punkt 35 (ovan fotnot 14).
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Forfarandet vid den nationella domstolen
och tolkningsfragorna

21. Sékandena idr likemedelstillverkare och
svarandena édr parallellimportérer av like-
medel (inhalatorer eller tabletter) som en av
sokandena tillverkar och salufér inom
gemenskapen under ett varumirke. Tvisten
giller under vilka omstindigheter svaran-
dena lagli%en kan forse dessa likemedel med
ny etikett “* eller ompaketera ?® dem.

22. Mer specifikt har i forevarande mal
fragor framforts som giller tvd metoder for
ompaketering av varorna i nya ytterkar-
tonger, som har utformats av en av svaran-
dena och som denne har forsett med nigot
eller samtliga av foljande: sin egen logotyp
eller sitt eget varumirke eller sin egen stil
(house style) eller utformning (get-up). Den
férsta metoden beskrivs av den hidnskjutande
domstolen som “co-branding’: parallellim-
portoren Aateranbringar det ursprungliga
varumirket>® pi den nya ytterkartongen.
Den andra metoden beskrivs av den hin-
skjutande domstolen som “de-branding”: det

24 — I begiran om forhandsavgorande definieras en vara med ny
etikett som en vara "importerald] frén en annan medlems-
stat, i dess ursprungliga inner- och ytterférpackning, pa
vilken parallellimportoren har anbringat en ytteretikett med
text tryckt pa importmedlemsstatens sprak”.

25 — I begéaran om forhandsavgorande definieras en ompaketerad
vara som en vara "importera[d] frén en annan medlemsstat, i
dess ursprungliga innerférpackning men med en ny ytter-
kartong med text tryckt pa importmedlemsstatens sprak”.

26 — Eller i vissa fall varumirken, om tillverkarens namn och
logotyp ocksd har registrerats som sadana.

ursprungliga varumirket ateranbringas inte
pd den nya ytterkartongen, men det finns
kvar pa sjilva tabletterna och inhalatorerna
och pa eventuella blisterforpackningar. I
stallet anges lakemedlets generiska namn. %/

23. 1 sin forsta dom inom ramen for det
nationella forfarandet ® fann High Court att
i) det fanns ett "utbrett och pétagligt mot-
stind mot parallellimporterade likemedel
som siljs i askar som forsetts med en ny
etikett” jamfort med ompaketerade varor och
att ii) svarandenas dtgédrder inte skadade eller
ens utsatte det “sidrskilda foremalet” for
sokandenas varumirkesritt for nagon risk:
“anvindningen av sokandenas registrerade
varumérken har i samtliga fall varit korrekt, i
den mening att de anvinds for att, utan att
vara vilseledande eller orsaka skada, for-
medla sanningsenliga uppgifter om killa och
kvalitetsansvar”. High Court papekade ocksa
att det inte har hivdats att de av svarandens

27 — En del av blisterforpackningarna och inhalatorerna 4r ocksé
férsedda med ny etikett, men inte s& att de ursprungliga
varumirkena ticks over fullstindigt, och det forefaller inte
som om det finns nagra invandningar mot detta.

28 — Dom av Laddie ] av den 28 februari 2000 [2002] 2 CMLR 571.

I-3403



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SHARPSTON — MAL C-348/04

atgirder som ér féremal for invandningar har
fordarvat eller pd nagot annat sitt dventyrat
kvaliteten hos sokandenas varor.

24. High Court hinskét en rad fragor till
domstolen for att fa klarhet i de principer
som domstolen hade utvecklat i sin tidigare
rattspraxis. Fragorna gillde dels tillimp-
ningsomréadet for principen att parallellim-
portorer av likemedel bor tillatas att ompa-
ketera varorna om det dr nédviandigt for att
de skall kunna saluforas, dels tillimpnings-
omradet for kravet att en parallellimportor
skall underrétta varumérkesinnehavaren om
hur han avser att anvinda varumérket.

25. 1 domen i det ovannimnda maélet
Boehringer I besvarade domstolen dessa
fragor pa foljande sitt:

"1. Artikel 7.2 i [varumairkesdirektivet] skall
tolkas sd att en varumirkesinnehavare
kan aberopa sin varumirkesritt for att
hindra en parallellimportér frin att
utféra ompaketering av likemedel,
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3.

sdvida inte utovandet av denna ritt
bidrar till en konstlad avskdrmning av
marknaderna mellan medlemsstaterna.

Ompaketering av likemedel som sker
genom att forpackningarna byts ut 4r
objektivt nédvindig, i den mening som
avses i domstolens réttspraxis, om det
maste anses att likemedlen utan sadan
ompaketering faktiskt inte kan siljas pa
den berérda marknaden eller pa en stor
del av denna marknad, pa grund av att
det foreligger ett starkt motstand hos en
betydande andel av konsumenterna mot
likemedel pa vilka nya etiketter har
anbringats.

Parallellimportéren maste under alla
omstindigheter iaktta kravet pa under-
rittelse pd férhand for att ha ritt att
ompaketera likemedel som ar forsedda
med ett varumirke. Om parallellimpor-
toren inte iakttar detta krav kan varu-
mirkesinnehavaren motsitta sig sa-
luforingen av det ompaketerade like-
medlet. Det ankommer pi parallellim-
portéren att sjilv underritta varu-
mirkesinnehavaren om den planerade
ompaketeringen. Om tvist uppkommer
ankommer det pa den nationella dom-
stolen att, med beaktande av samtliga
relevanta omstindigheter, bedéma
huruvida varumirkesinnehavaren har
getts rimlig tid for att kunna vidta
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atgirder med anledning av den plane-
rade ompaketeringen.”

26. I sin andra dom *° ansag High Court att
tva antaganden f6ljer av domstolens dom: for
det forsta att det méaste antas att ompakete-
ring skadar det sirskilda féremélet for
varumirkesinnehavarens ritt, 4ven om ingen
skada i sjilva verket har orsakats varken
varornas kvalitet eller varumiérkets funktion
som ursprungsbeteckning, och for det andra
att nodvindighetstestet skall tillampas inte
endast for att avgora om importbrerna
overhuvudtaget kan ompaketera utan ocksa,
i sa fall, for att avgoéra vilket slag av
ompaketering som &r tilliten, si att den
enda tillitna ompaketeringen dr den som
fran varumirkessynpunkt ér si diskret som
mojligt. High Court slog i enlighet diarmed
fast att bade "de-branding” och "co-branding”
utgor ett intrang pa sékandenas varumérken.

27. Svarandena overklagade till Court of
Appeal. Sokandena ingav ett anslutnings-
overklagande till samma domstol mot kon-
staterandet i High Courts forsta dom att det
fanns ett utbrett och pétagligt motstand mot
askar med ny etikett. Court of Appeal
bekriftade det konstaterandet och slog fast
att om parallellimportorer inte far ompake-
tera, utgor detta ett betydande hinder for

29 — Dom av Laddie J av den 6 februari 2003 [2003] EWHC 110
(Ch).

forsaljningen. Med beaktande av dverklagan-
det av High Courts andra dom, slog Court of
Appeal fast, dven om den kraftfullt uttryckte
en del egna stindpunkter, att lagstiftningen i
vissa aspekter inte var tillrickligt tydlig (acte
clair). ®® Sarskilt var den fortfarande tveksam
till innebdrden av "nédvéndig”, bevisbérdan
och féljderna av underlatenhet att limna
underrittelse. Den har f6ljaktligen hénskjutit
ytterligare en rad fragor till domstolen:

"Ompaketerade varor

1. Nir en parallellimportér i en medlems-
stat séljer ett lakemedel, importerat frin
en annan medlemsstat, i dess ursprung-
liga innerférpackning men med en ny

30 — Detta bekréftas kanske av att bada sidorna, som ett resultat av
domstolens "klargorande”, ansag sig fullstandigt eller till stor
del ha vunnit den del av forfarandet som gallde varuméarken.
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ytterkartong med text tryckt pa import-
medlemsstatens sprak (en ompaketerad
vara):

a)

b)

Ar det importéren som har bevis-
bordan fér att den nya forpack-
ningen uppfyller vart och ett av de
villkor som fastslagits i domen i de
forenade malen [Bristol-Myers
Squibb m.fl], eller dr det varumair-
kesinnehavaren som har bevisbor-
dan for att dessa villkor inte é&r
uppfyllda, eller varierar bevisbérdan
fran villkor till villkor och i s fall, pa
vilket sdtt?

Ar det forsta villkoret i domen i
malet [Bristol-Myers Squibb m.fl],
sasom det tolkats i domen i [malet
Pharmacia & Upjohn®'] och
[domen i mélet Boehringer I], nim-
ligen att det skall visas att varan
maste ompaketeras for att forsilj-
ning pad marknaden inte hindras,
endast tillimpligt pa det forhallande
att ompaketering faktiskt sker
(sdsom Efta-domstolen fann i
domen i mal E-3/02, Paranova mot
Merck) eller ér det ocksa tillimpligt

31 — Dom av den 12 oktober 1999 i mél C-379/97, Pharmacia &
Upjohn (REG 1999, s. 1-6927).
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<)

d)

pa parallellimportérens sitt att om-
paketera varan och pa dess utfor-
ande, i s fall, pa vilket sétt?

Skall det fjarde villkoret i domen i
malet [Bristol-Myers Squibb m.fl.],
nidmligen att varans utformning
efter ompaketeringen inte far vara
sddan att varumirkets eller dess
innehavares anseende kan skadas,
anses asidosatt endast om férpack-
ningen &r bristfillig, av dilig kvalitet
eller ser billig ut, eller omfattar
villkoret allting som skadar varu-
mérkets anseende?

Om svaret pa fraga [1 c] dr att det
fjarde villkoret skall anses &sidosatt
sa snart varumaérkets anseende ska-
das, och om antingen [i)] varumair-
ket inte har anbringats pa den nya
yttre kartongen ("de-branding”)
eller [ii)] parallellimportéren anvin-
der antingen sin egen logotyp, stil
(house-style) eller utformning (get-
up), eller en utformning som
anvinds for ett flertal olika varor,
pd den nya ytterkartongen ("co-
branding”), skall sidana former av
forpackningsdesign anses skada
varumirkets anseende eller ar det
en sakfraga som ankommer pa den
nationella domstolen att préva?
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e) Om svaret pa fraga [1 d] dr att det dr en
sakfraga, vem har bevisbordan?

Varor med ny etikett

2. Nir en parallellimportér i en medlems-
stat siljer ett likemedel, importerat fran
en annan medlemsstat, i dess ursprung-
liga inner- och ytterférpackning, pi
vilken parallellimportéren har anbringat
en ytteretikett med text tryckt pd
importmedlemsstatens sprak (en vara
med ny etikett):

a)

b)

Ar de fem villkoren i domen i malet
[Bristol-Myers Squibb m.fl] &ver-
huvudtaget tillimpliga?

Om svaret pa fraga [2 a] 4r jakande,
ar det dd importéren som har
bevisbordan for att férpackningen
med den nya etiketten uppfyller vart
och ett av villkoren i domen i [méalet
Bristol-Myers Squibb m.fl], eller &r
det varumirkesinnehavaren som
har bevisbérdan for att dessa villkor
inte &r uppfyllda, eller varierar
bevisbordan fran villkor till villkor?

)

d)

e)

Om svaret pa fraga [2 a] dr jakande,
ar da det forsta villkoret i domen i
malet [Bristol-Myers Squibb m.fl],
sasom det tolkats i domen i malet
[Pharmacia & Upjohn] och i
[domen i mélet Boehringer I], nim-
ligen att det skall visas att varan
méste ompaketeras for att forsilj-
ning pd marknaden inte hindras,
endast tillimpligt pa det forhallan-
det att en ny etikett anbringas eller
ar det ocksa tillimpligt pa parallel-
limportorens sitt och stil att sitta
ny etikett pa varan?

Om svaret pa fraga [2 a] dr jakande,
skall det fjarde villkoret i domen i
malet [Bristol-Myers Squibb m.fl],
nidmligen att varans utformning
efter ompaketeringen inte far vara
sddan att varumirkets eller dess
innehavares anseende kan skadas,
anses asidosatt endast om férpack-
ningen ér bristfillig, av dalig kvalitet
eller ser billig ut, eller omfattar
villkoret allting som skadar varu-
mairkets anseende?

Om svaret pa fraga [2 a] dr jakande,
och svaret pa fraga [2 d] &4r att det
fjarde villkoret skall anses &sidosatt
sa snart varumaérkets anseende ska-
das, skall da varumirkets anseende
anses skadas om antingen i) till-
laggsetiketten har placerats si att
den helt eller delvis déljer inneha-
varens varumirken eller ii) det pa
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tilliggsetiketten inte anges att det
aktuella mirket dr ett varumérke
som tillhér varumirkesinnehavaren
eller iii) parallellimportérens firma
har tryckts med stora bokstdver?

Underrdittelse

3. Nir en parallellimportor har underlatit
att limna underrittelse om en ompake-
terad vara sasom kravs enligt det femte
villkoret i domen i mélet [Bristol-Myers
Squibb m.fl.] och redan av det skilet har
gjort sig skyldig till intrdng pé inneha-
varens varumarke:

a)

b)

I- 3408

Utgor varje efterféljande import
avseende den varan ett intrang eller
gor sig importéren endast skyldig
till intrdng fram till dess innehava-
ren blivit medveten om varan och
den tillimpliga underrittelseperio-
den har 16pt ut?

Har innehavaren rétt att begira
ekonomisk erséttning (det vill sidga
skadestind for intranget eller att all

vinst som uppstar till foljd av
intrdnget 6verldmnas) pd grund av
importdrens intrdng pa samma séitt
som om varorna hade varit odkta?

¢) Giller proportionalitetsprincipen
for den ekonomiska ersittning som
beviljas innehavaren fér siddant
intrang fran importorens sida?

d) Om sd inte ér fallet, pé vilka grunder
skall saddan ersdttning bestammas
med tanke pa att de aktuella varorna
slapptes ut pa EES-marknaden av
innehavaren eller med hans medgi-
vande?”

28. Soékandena, svarandena och kommissio-
nen, som alla var nirvarande vid forhand-
lingen, har inkommit med skriftliga yttran-
den.
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Ar de fem villkor som anges i domen i
malet Bristol-Myers Squibb m.fl. tillamp-
liga pa varor med ny etikett?

29. Som kommissionen har papekat, kan
fragorna 2 b—e faktiskt slis samman med
fragorna 1 a—d, om denna fraga>* besvaras
jakande. Om den besvaras nekande, upp-
kommer inte fragorna 2 b—e. Det forefaller
dérfor lampligt att behandla fraga 2 a forst.

30. I sin andra dom tolkade High Court
domstolens dom i det ovanndmnda malet
Boehringer I som att den endast avser
ompaketering, pa grundval av att endast det
sistndmnda dr forenat med skada for det
sirskilda foremélet for varumiérket. Den
hinskjutande domstolen dr enig om att en
ny etikett inte skadar s6kandenas eller deras
varumdirkens anseende.

31. Sokandena och kommissionen har hav-
dat att domstolen har bekriftat att BMS-

32 — Fraga 2 a.

villkoren &r tillimpliga pa férpackningar med
ny etikett. ** Svarandena har hivdat att enligt
domstolens rittspraxis ** dr BMS-villkoren
inte tillimpliga nédr forpackningar har for-
setts med ny etikett.

32. Som svarandena riktigt har papekat
gillde alla de tidigare malen olika slag av
ompaketering. Fragan om anbringande av ny
etikett i samband med ldkemedel har
behandlats av domstolen endast i det ovan-
nimnda malet Boehringer I, men utgjorde
inte en central friga i det malet, tvirtemot
vad sokandena har hévdat.

33. Enligt min mening har svarandenas
stindpunkt bittre stod i rédttspraxisen och i
de principer som ligger till grund for den 4n
s6kandenas och kommissionens standpunkt.

33 — Domen i det ovannimnda mélet Bristol-Myers Squibb m.fl.
(ovan fotnot 20), punkt 55, dom av den 11 juli 1996 i de
férenade malen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-
Pharm (REG 1996, s. 1-3603), domen i det ovannimnda
malet Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i
det ovannamnda malet Boehringer 1.

34 — Domen i det ovanndmnda mélet Hoffmann-La Roche (ovan
fotnot 10), dom av den 3 december 1981 i mal 1/81, Pfizer
(REG 1981, s. 2913; svensk specialutgava, volym 6, s. 235),
domen i det ovannamnda malet Bristol-Myers Squibb m.fl.
(ovan fotnot 20), domen i det ovannimnda mélet Pharmacia
& Upjohn (ovan fotnot 31}, domen i det ovannimnda malet
Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i det
ovanndmnda mélet Boehringer 1.
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34. I domen i det ovannimnda mélet Bri-
stol-Myers Squibb m.fl. konstaterade dom-
stolen féljande:

”[Varumirkes]innehavaren [kan] motsitta
sig att varan packas om i en ny yttre
férpackning nir importéren har mojlighet
att utforma en forpackning som kan mark-
nadsféras i importmedlemsstaten, till exem-
pel genom att pa den vyttre eller inre
ursprungliga férpackningen anbringa nya
etiketter som #r avfattade pd importmed-
lemsstatens sprik ...” %

35. Pa liknande satt konstaterade domstolen
i domen i det ovannidmnda maélet Loenders-
loot foljande:

"Det bor ... klargéras att den person som
féretar ommirkning maste anvinda medel
som gor parallellhandel genomférbar sam-
tidigt som han i minsta mdjliga man skadar
det sérskilda féremalet f6r varumérkesritten.
Nir de uppgifter som férekommer pd de
ursprungliga etiketterna &r forenliga med de
bestimmelser om mérkning som giller i
bestimmelsemedlemsstaten, men det enligt

35 — Punkt 55.
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bestimmelserna krivs ytterligare upplys-
ningar, 4r det siledes inte nédvindigt att
avldgsna och éter anbringa eller byta ut de
ursprungliga etiketterna, eftersom det kan
vara tillrickligt att pa flaskorna i fraga
anbringa ett enkelt klistermirke pa vilket
dessa ytterligare upplysningar anges.” 3¢

36. Aven om dessa konstateranden av dom-
stolen inte uttryckligen besvarar friagan
huruvida anbringande av nya etiketter mot-
svarar den “ompaketering” som avses i
domstolens rittspraxis betriffande artikel
30 EG, antyder de starkt att varumirkesin-
nehavaren inte kan motsitta sig anbringande
av nya etiketter. Logiskt innebér de dérfor att
svaret dr nekande.

37. Det stimmer att domstolen i domen i
malet Phytheron,® som foregick domen i
det ovannimnda mélet Loendersloot, ansag
att “ett enkelt tilligg av [vissa uppgifter for
att uppfylla de krav som stills i lagstiftningen
i importmedlemsstaten] pa etiketten ... inte
[kan] utgéra skilig grund i den mening som
avses i artikel 7.2 i varumirkesdirektivet,
forutsatt att etiketten inte i dndrat skick
saknar vissa viktiga upplysningar eller ger
felaktig information eller kan skada varu-
mirkets och varumirkesinnehavarens anse-
ende (se domen i det ovannimnda maélet

36 — Punkt 46.

37 — Dom av den 20 mars 1997 i mal C-352/95, Phytheron (REG
1997, s. 1-1729).
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Bristol—Mzers Squibb m.fl., punkterna 65, 75
och 76)”.%8

38. Det framgir tydligt av domstolens dbero-
pande av domen i det ovannimnda malet
Bristol-Myers Squibb mfl. i citatet ovan att
forbehéllet avseende information ér en hin-
visning till det andra BMS-villkoret, ndmli-
gen att ompaketeringen inte fir paverka
varans beskaffenhet. Aven om det kan verka
férvanande, uttryckte domstolen i domen i
det ovanndmnda malet Bristol-Myers Squibb
m.fl. stindpunkten att den ursprungliga
beskaffenheten hos en vara, nir det giller
lakemedel, "indirekt kan paverkas” genom
tillhandahallande av ofullstindig informa-
tion. Huruvida detta 4ar fallet 4r en fraga
om faktiska omstindigheter som den natio-
nella domstolen skall avgéra. ** I domen i det
ovanndmnda mélet Phytheron anges darfor
att det andra och det fjirde BMS-villkoret
(ingen skada pa anseendet) ar tillampliga pa
anbringande av ny etikett. 1 domen i det
ovannimnda malet Bristol-Myers Squibb
m.fl. ansig domstolen emellertid att anbring-
ande av en ny etikett pa innerforpackningen
inte utgdér en Overtridelse av det andra
villkoret. ** Det kan dérfor a fortiori antas
att anbringande av ny etikett pa ytterforpack-
ningen, som svarandena har gjort i det
férevarande malet, inte utgor en overtradelse
av det villkoret. Det ovannidmnda maélet
Phytheron gillde dessutom inte likemedel.
Jag anser dirfor inte att det av domen i det

38 — Punkt 23.
39 — Punkterna 65 och 66.
40 — Punkt 64.

ovannimnda mélet Phytheron framgir att
det andra BMS-villkoret &r tillimpligt pa
anbringande av ny etikett.

39. Mot bakgrund av att konstaterandena i
senare rittspraxis dr motstridiga (vilket
framgir av den omstindigheten att bade
sokandena och svarandena har hénvisat till
domarna i de ovanndmnda malen Loenders-
loot och Boehringer I), maste svaret enligt
min mening sokas i de grundliggande
principerna.

40. I den ursprungliga kéllan till BMS-
villkoren, domen i det ovannimnda malet
Hoffmann-La Roche, ™ hanvisas till inneha-
varens ritt att hindra all anviandning av
varumirket som kan forvanska ursprungs-
garantin. ** Oberoende av domstolens tidi-
gare rittspraxis nir det géller de risker som
dr forenade med att byta ut ytterforpack-
ningen, anser jag inte att anbringandet av en
ny etikett pa det sitt som avses i forevarande
mal utgér en sddan anvindning av varumér-
ket. Varumdrket anbringas pa dkta varor utan
risk for att paverka sjilva varans beskaffen-
het. Denna asikt stods av de omstindigheter
som har konstaterats av High Court och som
vid 6verklagandet har vidmakthallits av den
hinskjutande domstolen. Enligt min &sikt ar
BMS-villkoren inte tillimpliga nir det inte
finns nagon risk for foérvanskning av
ursprungsgarantin, till exempel nér en ytter-

41 — Se ovan fotnot 10.
42 — Punkt 7.
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etikett anbringas pa den ursprungliga ytter-
forpackningen medan den ursprungliga
innerforpackningen bevaras. *

41. Jag anser att detta synsiitt bist aterspeg-
lar den lampliga balansen mellan den grund-
ldggande principen i fordraget om fri rorlig-
het fér varor och varumirkesinnehavares
rittigheter i samband med parallellimport.
Nir det inte féreligger ndgon risk for
ursprungsgarantin sdsom den har definierats
av domstolen, méste det rida fri rorlighet for
varor. Ndr en varumirkesinnehavare pa
grundval av omstindigheterna kan visa att
anbringande av en ny etikett riskerar att
férvanska ursprungsgarantin sisom den har
definierats, kan varumérkesinnehavarens rét-
tigheter i exceptionella fall ha féretrade
genom undantag frdn principen om fri
rorlighet for varor. Detta foljer av dom-
stolens definitioner av de centrala réttighe-
terna och det sérskilda foremalet for varu-
maérket.

42. Nir det giller fraga 2 a anser jag dérfor
att BMS-villkoren inte ar tillimpliga nir en
parallellimportor i en medlemsstat salufér ett
laikemedel som har importerats frin en
annan medlemsstat i sin ursprungliga inner-

43 — S&som formuleringen av fragan forutsitter.
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och ytterforpackning, pd vilken parallellim-
portoren har anbringat en ytteretikett med
text tryckt pa importmedlemsstatens sprak.
Mot bakgrund av denna slutsats uppkommer
inte frigorna 2 b—e.

Ar kravet att ompaketeringen skall vara
nodvindig endast tillimpligt pa det for-
hillandet att ompaketering sker eller
ocksa pa sittet att ompaketera varan och
pa dess utforande, och, i sa fall, pa vilket
satt?

43. Denna fraga ** har uppkommit eftersom
High Court i sin andra dom ansig att
nodvindighetstestet ar tillimpligt inte endast
pa ompaketering som sidan, utan ocksa pa
sittet att ompaketera varan. Den slog mot
denna bakgrund fast att ompaketering fran
varumirkessynpunkt bor ske sa diskret som
mojligt. Den hénskjutande domstolen
instimmer inte i den analysen.

44. Sokandena har hivdat, genom att dn en
ging aberopa domarna i de ovannidmnda

44 — Fraga 1 b (frdga 1 a behandlas nedan, i punkterna 81-99).
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milen Boehringer 1 och Loendersloot, ** att
kravet pad nodvindighet &r tillimpligt pa
sittet att ompaketera varan och pd dess
utférande. *¢ Svarandena och kommissionen,
som ocksd har &beropat dessa tvd domar,
intar motsatt standpunkt.

45. Frigan om nddvandighet har i huvudsak
uppkommit pa grund av High Courts upp-
fattning att domstolens rittspraxis om
ompaketering utgor “ovederlagglig juridisk
fiktion”, som innebér att skada eller forfaing
mdste antas uppkomma f6r det sirskilda
féremalet dven ndr ompaketeringen i friga
varken kunde ha haft eller har haft en negativ
paverkan pd varornas kvalitet (vilket kon-
staterades som faktiska omstdndigheter
under forhandlingarna vid den nationella
domstolen), och inte har haft nagon verklig
negativ paverkan pa varumirkets funktion
som ursprungsbeteckning. Detta antagande
har sitt upphov i domstolens konstaterande i
domen i det ovanndmnda mélet Boehringer 1
att "det [4r] sjdlva ompaketeringen av de
likemedel som &r forsedda med varumérket
som i sig paverkar det sérskilda foremalet for
varumirket och det ér i det sammanhanget
inte noédviandigt att bedoma vilka konkreta
foljder parallellimportérens ompaketering

har medfért”. +”

45 — Punkt 46 (ovan fotnot 33).

46 — Det bor kanske papekas att fragan endast géller dndringar av
ytterférpackningen. Av denna anledning anser jag inte att
sokandenas forssk till jamforelse med saluféringen av
mirkesbilar i Kina (som kommissionen vid forhandlingen
beskrev som "uppriktigt sagt 16jlig”) &r till sdrskilt stor hjalp.
Om nagot, s& undergraver exemplet med saluforing av
mirkesbilar faktiskt svarandenas argumentering, eftersom
bilhandlarna ofta anvénder sig av "co-branding”, till exempel
genom att se till att deras namn finns p& nummerplitarna
eller pa nagot annat stélle pa bilen.

47 — Punkt 30.

46. Konstaterandet ovan 4r de facto en
omskrivning av domstolens konstaterande i
domen i det ovannidmnda mélet Hoffmann-
La Roche.*® Med all respekt ir jag inte
overtygad om att denna sammanfattning &r
fullstindigt korrekt. Vad domstolen faktiskt
sade i domen i det ovannimnda malet
Hoffmann-La Roche dr att ursprungsgaran-
tin innebdr att konsumenten kan vara
forvissad om att en mairkesvara inte har
utsatts for otillatna ingrepp av tredje man "pa
ett sitt som har paverkat [dess] ursprungliga
skick”.*® Detta talar for att sittet att
ompaketera varan och utférande som endast
paverkar ytterforpackningen inte foérvanskar
ursprungsgarantin.

47. Som jag redan har angett ** anser jag inte
heller att formuleringen “varornas beskaffen-
het har forindrats eller forsimrats” (orda-
lydelsen i artikel 72 i varumirkesdirektivet,
som speglar omstindigheterna i det ovan-
nimnda malet Hoffmann-La Roche) bér ges
en vid tolkning.

48. Av de forberedande arbetena (fravaux
préparatoires)° framgar ocksa att det

48 — Se ovan fotnot 10.

49 — Punkt 7. Domstolen fortsatte sedan (i punkterna 9-12) att
utveckla foregangaren till det som nu utgér nddvéandighets-
testet, och berorde mer kortfattat det som nu utgér de 6vriga
BMS-villkoren.

50 — Se punkt 13 ovan.

51 — Se motiveringen till forslaget till radets forsta direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (KOM
(80)0635 slutlig, 19.11.1980), anmérkning om artikel 6.
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ursprungligen var kommissionens avsikt att
noédvindighetskravet skulle vara tillimpligt
dd ompaketering faktiskt sker, och att den
ansdg att parallellimportéren bér dtnjuta viss
frihet ndr det giller sittet att ompaketera,
Sforutsatt att denne uppfyller de krav som
anges i domen i det ovannimnda malet
Hoffman-La Roche.>? Det finns inget som
tyder pd att denna avsikt inte overlevde
lagstiftningsprocessen.

49. Den hinskjutande domstolen och sva-
randena har hidvdat att Efta-domstolens dom
i mélet Paranova mot Merck >® stoder &sikten
att nodvindighetsvillkoret endast ér tillimp-
ligt pad det forhdllandet att ompaketering
faktiskt sker och inte pa sidttet att ompake-
tera varan och pa dess utférande. Jag ér inte
overtygad om att domen ér sd entydig som
det pastds. Den dr emellertid mycket rele-
vant.

50. I det maélet stilldes bland annat fragan
till Efta-domstolen om huruvida det néd-
vandighetskriterium som EG-domstolen
hade tillimpat vid tolkningen av 7skilig
grund” i artikel 7.2 ocksa var tillampligt pa
den mer specifika utformningen av forpack-
ningen eller huruvida den mer specifika

52 — Jamfér domen i det ovannimnda mélet Pfizer (ovan fotnot
34), dar parallellimportéren féljde kraven i domen i det
ovanndmnda mélet Hoffmann-La Roche till punkt och
pricka, och domstolen godkinde dennes tillvigagangssitt.

53 — Efta-domstolens dom av den 8 juli 2003 i mal E-3/02.
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utformningen av foérpackningen skulle bedo-
mas enbart pa grundval av villkoret att
ompaketeringen inte fir paverka varumérkes-
innehavarens eller varumirkets anseende
negativt.

51. Efta-domstolen granskade domstolens
rattspraxis och sirskilt BMS-villkoren. Den
ansig att pd grundval av det forsta villkoret
“skall det avgéras om parallellimportéren har
ritt att ompaketera varan och ateranbringa
tillverkarens varumirke, medan de 6vriga
kriterierna bestimmer villkoren fér utévan-
det av denna ritt i syfte att skydda varu-
mirkesinnehavarens legitima intressen”.
Med éberopande av domarna i de ovan-
nidmnda madlen Bristol-Myers Squibb m.fl,
Merck Sharpe & Dohme, ** Boehringer I och
Pharmacia & Upjohn®® konstaterade Efta-
domstolen att "syftet med att tillita paral-
lellimport och ompaketering dr att sikra den
fria rérligheten f6r varor. ... Parallellimpor-
torens rétt till ompaketering dr med andra
ord berittigad, eftersom den utgér ett viktigt
bidrag till att motverka en uppdelning av
EES-marknaden lings nationella granser.
Det dr mot denna bakgrund som EG-dom-
stolen har etablerat nédvindighetstestet ...
Av detta foljer att [testet] édr relevant nar det
giller att faststélla parallellimportérens ritt
till ompaketering som sadan, nir varumir-
kesimportérens uppforande och faktiska
eller rattsliga handelshinder férhindrar effek-
tiv tillgdng till marknaden i importstaten.

54 — Domstolens dom av den 23 april 2002 i mal C-443/99,
Merck, Sharp & Dohme (REG 2002, s. [-3703).

55 — Se ovan fotnot 31.
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Nir inget tvivel foreligger om ritten till
ompaketering och parallellimportoren
genom att utéva den har uppnitt effektiv
tillgdng till marknaden, kan nédvéindighets-
kravet inte vara avgorande vid tolkningen av
begreppet ‘skilig grund’ i artikel 7.2 i direk-
tivet. ... Att tillimpa nédvéindighetskravet pa
parallellimportérens marknadsuppforande
efter det att han har uppnatt tilltrade till
marknaden, sérskilt pd hans strategi for
produktpresentation, sdsom reklam eller
utformning av férpackningarna, skulle
utgbéra en oproportionerlig be§rénsning av
den fria rorligheten for varor”. >

52. Detta resonemang verkar enligt min
asikt vara korrekt. Analysen limpar sig ocksa
for BMS-villkoren (och adven for de
ursprungliga villkor som slogs fast i domen
i det ovannidmnda maélet Hoffmann-La
Roche). Resonemanget stéds dessutom av
domstolens standpunkt i domen i det ovan-
nimnda maélet Pharmacia & Upjohn,*” dér
den angav att villkor[et] avseende nodvin-
dighet ar uppfyllt om ... forfattningar eller
praxis i importmedlemsstaten hindrar salu-
foéring av produkten i friga pd marknaden i
denna stat”.

56 — Punkterna 41-45.

57 — Punkt 43 (ovan fotnot 31). Aven om det citerade avsnittet
avser ett varumirke som avligsnats och bytts ut och inte
ompaketering mer generellt, framgér det av punkterna 37-39
i domen att domstolen anser att dessa tva situationer styrs av
samma principer.

53. Det har pastitts®® att Efta-domstolens
dom inte lagger tillricklig tyngd vid “en
varumdrkesinnehavares ritt att presentera
sitt varumarke som han 6nskar” och att det
dérfor inte dr ndgon bra dom. En varumér-
kesinnehavare har naturligtvis en sadan ratt.
Men den 4r konsumerad sa snart varorna har
sldppts ut pd marknaden i gemenskapen av
honom eller med hans samtycke. Detta &r
sjdlva idén med konsumtionsregeln, som
syftar till att garantera att den immateriella
dganderitten inte anvédnds for att hindra den
fria rorligheten for varor. Enligt min asikt
kravs det mycket starka skdl fér att dndra
den.

54. Det finns dessutom ett kraftfullt prag-
matiskt argument (som enligt min &sikt ar
minst lika viktigt som lagstiftningens kon-
ceptuella inre sammanhang) mot asikten att
nodvindighetstestet dr tillampligt pa sittet
att ompaketera varan och pa dess utform-
ning. En sadan tolkning skulle ligga en
oacceptabel borda pi de nationella dom-
stolarna, som skulle vara tvungna att fatta en
mingd beslut om triviala detaljer som ror
monster och firger och som uppenbart inte
ligger inom deras juridiska ansvarsomrade.

55. Jag anser darfor att kravet pa att
ompaketeringen skall vara nédvandig &r

58 — Av Eli Lilly, en av sokandena.
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tillimpligt endast pa den omstindigheten att
ompaketering sker och inte pd sittet att
ompaketera varan och pa dess utformning.

Skall det fjirde BMS-villkoret anses asi-
dosatt endast om forpackningen ér brist-
fillig, av dalig kvalitet eller ser billig ut,
eller omfattar villkoret allting som skadar
varumirkets anseende?

56. Det fjairde BMS-villkoret dr att “varans
utformning efter ompaketeringen inte é&r
sddan att varumérkets eller dess innehavares
anseende kan skadas; foljaktligen far férpack-
ningen inte vara bristfillig, av dalig kvalitet
eller se billig ut”.

57. Denna fraga®® foranleddes av svarande-
nas uppfattning att det fjairde BMS-villkoret
begransar sig till dalig paketering. Den
hinskjutande domstolen instimde inte i
detta, utan ansig att varje skada pa varu-
mdrkets anseende innebir att villkoret inte dr

59 — Fraga lc.
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uppfyllt, men inség formodligen att detta inte
var stillt utom all tvivel.

58. Jag instimmer med sékandena och
kommissionen i att det inte finns ndgon
anledning att begridnsa det fjarde BMS-
villkoret till att avse paketering som dr
bristfillig, av dalig kvalitet eller ser billig ut.
Det framgar av punkterna 75-77 i domen i
det ovanndmnda malet Bristol-Myers Squibb
m.fl. att domstolen hénvisade till siddan
paketering som exempel pa “oriktig utform-
ning” som i friga om likemedel kan skada
varumirkets anseende.

59. Sedan domen i det ovanndmnda maélet
Bristol-Myers Squibb m.fl. har domstolen
dessutom gett andra exempel pa skada som
dsamkas anseendet och som i princip skulle
kunna utgéra “skilig grund” i den mening
som avses i artikel 7.2 och ge innehavaren
mojlighet att motsitta sig fortsatt marknads-
foring av varor som har forts ut pa markna-
den i gemenskapen av honom eller med hans
samtycke.®® I domen i malet Dior® kon-
staterade domstolen sédledes generellt att
skada som asamkas varumirkets anseende

60 — Oavsett ordvalet medfér inte artikel 7.2 i sig en ratt att vacka
talan. En varumérkesinnehavare som vill motséitta sig ett
pastatt intrang maste dnda gora detta inom ramen for artikel
5.1 i direktivet: se punkt 19 ovan.

61 — Dom av den 4 november 1997 i mal C-337/95, Dior (REG
1997, s. I-6013), punkterna 43 och 46.
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kan vara skilig grund, och angav mer
specifikt att anvindning av ett varumirke i
reklam som allvarligt skadar varumérkets
anseende kan vara skilig grund. I domen i
malet BMW * konstaterade domstolen att
det kan vara skilig grund att ett varumérke
anvinds i aterforsiljarens reklam pa ett sitt
som kan ge intryck av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan aterforsiljaren
och varumairkesinnehavaren.

60. Svarandena har enligt min &sikt inte
anvint sig av denna rittspraxis pd ett éver-
tygande sitt. De stoder sig pa ordet "folj-
aktligen”®® i det fjarde BMS-villkoret och
hivdar att det endast ar om férpackningen &r
bristfillig, av dalig kvalitet eller ser billig ut
som det fjirde villkoret inte ar uppfyllt.
Ordet “foljaktligen” dr en riskabelt skor
grund att stodja den tolkningen pa. Det
skulle i varje fall lika vil kunna betyda till
exempel” och siledes stodja den motsatta
stindpunkten.

61. Jag anser mot denna bakgrund att det
fjarde BMS-villkoret inte dr begrénsat till att

62 — Dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW (REG
1999, s. I-905), punkt 51.

63 — "Ainsi” i den franska texten.

forpackningen &r bristfillig, av dalig kvalitet
eller ser billig ut. Det avgorande ér huruvida
det finns en allvarlig risk for att varumérkets
anseende kommer att skadas.

Innebir vissa (specificerade) ompakete-
ringsmetoder nodvindigtvis att ett varu-
miarkes anseende skadas, eller skall det
provas i domstol om anseendet har ska-
dats?

62. Court of Appeal (England and Wales),
Civil Division, har stallt denna fraga ** for att
fa klarhet i huruvida det noédvindigtvis
skadar ett varumirkes anseende om i)
varumdrket inte har anbringats pa den nya
ytterkartongen (“de-branding”), eller ii)
parallellimportdren anvénder sin egen logo-
typ, stil (house-style) eller utformning (get-
up), eller en utformning som anvinds fér ett
flertal olika varor, pa den nya ytterkartongen
("co-branding”), eller huruvida det skall
provas av domstol om anseendet har skadats.

63. Som det forklaras ovan ansdg High
Court i sin andra dom att all ompaketering
maste antas skada ett varumdrkes anseende.

64 — Fraga 1 d.
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Den hinskjutande domstolen instimmer inte
i detta. Den anser att "co-branding” kan
orsaka sddan skada i en del fall, till exempel
om det skapar uppfattningen att innehavaren
av ett "co-brand” dven ir tillverkare, eller att
importoren och tillverkaren har nigot slag av
gemensamt foretag. Detta dr emellertid inte
fallet i forevarande forfarande. Inte heller nir
det giller "de-branding” anser den hinskju-
tande domstolen att anseendet har skadats:
en varumirkesinnehavare har inte ratt att
krdva att handlare i efterfoljande led skall
behalla hans varumirke pa varan.

64. Sokandena har hivdat att bade “de-
branding” och "co-branding” till sin natur
ar skadliga for ett varumirkes anseende.
Svarandena har gjort gillande att "de-brand-
ing” 6verhuvudtaget inte utgér ett intring,
eftersom det inte motsvarar "anvindning” av
varumdrket i den mening som avses i artikel
5.1. Nér det giller "co-branding” finns det i
domen i det ovanndmnda malet Bristol-
Myers Squibb m.fl. ingen antydan om att
en parallellimportérs anvindning av sin egen
stil (house style) for paketeringen skulle
skada varumirkets anseende. ®®> Kommissio-
nen har gjort gillande att eftersom bada
dessa omstindigheter i princip kan skada ett
varumirkes anseende, miste den nationella
domstolen i varje enskilt fall géra en

65 — Se @ven domen i det ovannimnda malet Pfizer (ovan fotnot
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detaljerad beddmning av de faktiska omstin-
digheterna i syfte att avgéra om skada
faktiskt dsamkas varumairkets anseende.

65. Jag instimmer i kommissionens stind-
punkt. Det ér tydligt (se punkterna 58 och 59
ovan) att bade oriktig utformning av varu-
mirket och oriktig antydan om ett ekono-
miskt samband med varumirkesinnehavaren
i princip kan skada varumirkets anseende
(aven om det ocksd framgér av domen i det
ovannimnda malet Dior att endast allvarlig
skada pa anseendet utgér en skilig grund i
den mening som avses i artikel 7.2°6). I
domen i det ovannidmnda méalet BMW
bekraftade domstolen att huruvida reklam
kan ge intryck av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan aterforsiljaren
och varumirkesinnehavaren ér en friga om
faktiska omstindigheter som den nationella
domstolen skall avgéra mot bakgrund av
omstindigheterna i varje enskilt fall. *” Enligt
min asikt bér samma logik tillimpas under
andra omstindigheter som kan utgbra “ski-
lig grund” i den mening som avses i artikel
7.2. Huruvida en viss omstindighet (exem-
pelvis skada som dsamkas anseendet) i

66 — Punkt 46.
67 — Punkt 55.
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princip kan utgdra en “skilig grund” ar en
rittsfraiga, men huruvida den omstindig-
heten géller i ett visst fall ar en sakfraga.

66. Jag anser mot denna bakgrund att savil
oriktig utformning av varumirket som orik-
tig antydan om ett ekonomiskt samband i
princip kan skada ett varumirkes anseende.
Huruvida vissa former av ompaketering
orsakar sddan skada och huruvida skadan
ar tillrackligt allvarlig for att utgéra "skilig
grund” i den mening som avses i artikel 7.2 i
direktivet dr en fraga som det ankommer pa
den nationella domstolen att préva.

Vad ir foljden av att underlata att limna
underrittelse sasom det krivs enligt det
femte BMS-villkoret?

67. Enligt det femte BMS-villkoret skall
importoren pa férhand underritta varumir-
kesinnehavaren om saluféringen av den
ompaketerade varan och pd begiran till-
handahalla denne ett prov av den ompake-
terade varan.

68. I domen i det ovannimnda maélet
Boehringer I slog domstolen fast att om

parallellimportoren inte iakttar kravet pa
underrittelse pa forhand kan varumirkesin-
nehavaren motsitta sig saluféringen av den
ompaketerade varan och att det, om en tvist
uppkommer, ankommer pa den nationella
domstolen att, med beaktande av samtliga
relevanta omstindigheter, bedéma huruvida
varumairkesinnehavaren har getts rimlig tid
for att kunna vidta atgirder med anledning
av den planerade ompaketeringen. Dom-
stolen ansdg endast pd “vigledande” grund
att en period pa tva arbetsveckor ér en rimlig
tidsfrist. ®

69. Isin andra dom ansig High Court att det
inte framgick av domen i det ovannidmnda
malet Boehringer I vad som skulle vara
lamplig erséttning ndr en importér har
underlitit att ldmna underrittelse, men har
uppfyllt de 6vriga BMS-villkoren. Den hén-
skjutande domstolen har darfor fragat,
under antagandet att detta dr fallet, a)
huruvida importéren gor sig skyldig till
intrang vid varje efterféljande import, eller
endast fram till dess innehavaren har blivit
medveten om varan och underrittelseperio-
den har 16pt ut, b) huruvida innehavaren har
ratt att begira skadestind eller en redogo-
relse pd samma sitt som om varorna hade
varit odkta, ¢) huruvida proportionalitets-
principen giller for beviljandet av sddan
ersattning och, d) om si inte &r fallet, pa

68 — Domslutet och punkt 67.
69 — Fraga 3.
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vilka grunder sidan erséttning skall bestim-
mas.

70. Sokandena har hivdat att varje efterfol-
jande handling efter underlatelsen att lamna
underrittelse utgor ett intrdng oavsett om
innehavaren har varit medveten om det,
eftersom varje handling vilseleder konsu-
menterna om varans ursprung. Ersdttningen
bor bestimmas enligt nationell lagstiftning.
Svarandena har hivdat att innehavaren &r
berittigad till ersittning endast fram till dess
att tvd arbetsveckor har forflutit efter det att
denne faktiskt blev medveten om pakete-
ringen i fraga, oberoende av pa vilket sitt
detta skedde. Proportionalitetsprincipen &r
tillamplig pa saval ersittning som pa kon-
kreta &tgérder. Kommissionen instimmer
med sokandena i att fraga 3 a redan har
besvarats genom det forsta av de alternativ
som har framforts av den nationella dom-
stolen: se domen i det ovannimnda malet
Boehringer L Ersittningen skall bestimmas i
enlighet med nationella principer foér eko-
nomisk ersittning, forutsatt att de dr foren-
liga med gemenskapens lagstiftning och
internationell ritt, och sirskilt att de Gver-
ensstimmer med likvirdighets-, effektivitets-
och proportionalitetsprinciperna.

71. Den hinskjutande domstolen har helt
korrekt papekat att det inte forefaller som
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om kravet pa underrittelse har nigon grund
i fordraget. Det introducerades genom
domen i det ovannidmnda mélet Hoffmann-
La Roche pa grundval av att det minskade
risken for att konsumenterna vilseleds om
varans ursprung, ’° Detta resonemang vidare-
utvecklades i domen i det ovanndmnda maélet
Bristol-Myers Squibb m.fl, dir domstolen
forklarade att avsikten med kravet pa under-
rittelse och mojligheten f6r varumérkesin-
nehavaren att krdva ett prov pd den ompa-
keterade varan (vilken inférdes genom den
domen) ar att ge innehavaren mojlighet att
kontrollera att ompaketeringen inte paverkar
varans ursprungliga beskaffenhet och att
utformningen inte dr sddan att varumirkets
anseende kan skadas. Det ger ocksa inneha-
varen en bittre mojlighet att skydda sig mot
forfalskningar. ”!

72. Detta krav ar darfér mer formellt, i
motsats till de fyra férsta BMS-villkoren
som kan betecknas som materiella. Av detta
foljer enligt min asikt att underlatelse att
lamna underrittelse skall ha en pafoljd som
skiljer sig fran de paféljder som tillimpas vid
overtridelse av de Gvriga, materiella, BMS-
villkoren.

70 — Punkt 12.

71 — Punkt 78, upprepas i domen i det ovannimnda milet
Boehringer 1, punkt 61. Se dven domen i det ovannimnda
mélet Loendersloot, punkt 49 (ovan fotnot 3).
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73. Detta innebir inte att kravet pd under-
rittelse tillmdts en mindre visentlig bety-
delse. Aven om det i huvudsak #r ett
processuellt krav, dr det icke desto mindre
viktigt for att skydda varumirkesinnehava-
ren. Underlatenhet att limna underrittelse
ar inte av ringa betydelse.

74. Det kan ocksd vara virt att papeka att
underlatenhet att limna underrittelse utgor
en avsiktlig handling, utom i mycket fa fall.
Parallellimportéren vet vem varumirkesin-
nehavaren dr och hur denne kan kontaktas.
Som det anges i generaladvokaten Jacobs
forslag till avgérande i det ovanndmnda
malet Boehringer I ar kravet pa underrittelse
“enkelt att tillimpa och enkelt att uppfylla,
vilket séledes bidrar till en enhetlig tillimp-
ning av gemenskapsritten”, 7>

75. Tva scenarion kan férutses: ingen (eller
ofullstindig) underrittelse har lamnats, men
de forsta fyra BMS-villkoren &r uppfyllda,
respektive ingen (eller ofullstindig) under-
rattelse har lamnats och ett eller flera av de
fyra forsta BMS-villkoren dr inte uppfyllda.

76. I det forsta scenariot, som utgér grunden
for den hénskjutande domstolens friga, tycks

72 — Punkt 133.

det mig vara oproportionerligt att péféra
parallellimportéren en lika string paféljd for
underldtenhet att limna underrittelse som
om denne, forutom att ha underlatit att
ldimna underrittelse, ocksd hade brutit mot
ett eller flera av de visentliga villkoren. En
péfoljd ar icke desto mindre limplig, efter-
som, som det anges ovan, det ar ett viktigt
processuellt krav att limna underrittelse,
och eftersom parallellimportéren genom att
underlita att limna underrittelse (avsiktli-
gen) har berdvat varumirkesinnehavaren
mojlighet att utféra den foregidende kontroll
som denne enligt gemenskapens lagstiftning
har ratt till. Paféljden bor siledes vara
effektiv och avskrickande. Den bor emeller-
tid inte vara likvirdig med den pafsljd som
skulle tillimpas om varumirkesinnehavaren
hade brutit ocksé mot de visentliga villkoren,
eftersom detta vore oproportionerligt.

77. Svarandena har uttryckt oro over att
varumirkesinnehavaren, efter det att denne
fran annat hill har fatt kinnedom om en
ompaketerad vara, avsiktligt kan dréja med
att vidta atgarder i syfte att fa storre
ekonomisk ersittning foér intrdng. Enligt
min 3sikt vore det ocksd oproportionerligt
och synnerligen orittvist om varumairkesin-
nehavaren pa ett sddant sitt kunde dra nytta
av en fordrojning som denne sjilv orsakar.

78. Eftersom parallellimportéren (de facto)
utévar rittigheter som anges i gemenskapens
lagstiftning, far pafoljden inte heller vara
diskriminerande mot honom fér att han
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utovar sina gemenskapsrittigheter i stillet
for rittigheterna enligt den nationella lag-
stiftningen, och den fir inte géra det i
praktiken omdjligt for honom att utéva de
rittigheterna.

79. Det ankommer pi den nationella dom-
stolen att i varje givet fall faststilla en ldmplig
péafolid inom dessa ramar.

80. Det andra av de scenarion som beskrivs
ovan ér naturligtvis hypotetiskt i férevarande
mal Jag tar dnda upp det for fullstindig-
hetens skull. Hér ror det sig om en helt
annan situation. Underlatenheten att limna
underrittelse utgor i sddana fall en férsva-
rande omstéindighet, eftersom den gor det
svarare for varumirkesinnehavaren att lagli-
gen motsitta sig anvdndningen av ompake-
tering (antingen allmént pa grund av att det
inte dr nodvindigt att ompaketera alls, eller
sdrskilt pA grund av att den ompaketering
som anvinds inte uppfyller det andra, det
tredje och/eller det fjarde BMS-villkoret).
Om underlatenheten att lamna underrittelse
ar avsiktlig, vilket dr sannolikt, dr syftet
antagligen att géra det mojligt for parallell-
importoren att fi in en fot pd marknaden
innan varumdrkesinnehavaren hinner hivda
sina rattigheter. Under sddana omstindig-
heter anser jag att den nationella domstolen
bor tillimpa sina normala péafélider enligt
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nationell lagstiftning fér Gvertridelse av de
visentliga villkoren och &ldgga en separat
ytterligare pafoljid for underldtenheten att
lamna underréttelse.

Vem har bevisb6érdan?

81. Den hinskjutande domstolen har fra-
gat”® huruvida importéren har bevisbérdan
for att den nya forpackningen uppfyller vart
och ett av BMS-villkoren, eller huruvida
bevisbordan varierar fran villkor till villkor
och i sa fall, pa vilket sitt. Nar det giller det
fiairde BMS-villkoret (skada pa anseendet)
har den hinskjutande domstolen éven fra-
gat”* vem som har bevisbordan for att en
sarskild form av forpackningsdesign skadar
varumirkets anseende, om fragan om huru-
vida sddan utformning skadar anseendet &r
en sakfriga (vilket jag anser dr fallet).

82. Det ar tydligt att de fem BMS-villkorens
inverkan, och huruvida de i praktiken
fungerar pa ett sitt som innebdr att det
korrekta forhallandet mellan artikel 7.1 och
artikel 7.2 i direktivet iakttas, i hog grad

73 —Fraga 1 a.
74 — Fraga 1 d.
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beror pa vilken part som har bevisbérdan for
att villkoren i fraga ér uppfyllda. Det har visat
sig att den végledning som ges i domen i det
ovanndmnda mélet Boehringer I, nimligen
att bevisbordan bor vara en processuell friga
som avgors av den nationella domstolen sa
linge som effekten inte dr diskriminerande,
inte ar tillrdckligt precis, vilket framgar av
begiran om férhandsavgérande i féreva-
rande fall. Beroende péa vilken part den
nationella domstolen aldgger bevisbérdan i
en sirskild medlemsstat, kan samma faktiska
omstindigheter leda till olika resultat i olika
medlemsstater, vilket skulle motverka den
harmonisering som direktivet dr avsett att
astadkomma. ”®

83. Nir man bestimmer vilken roll gemen-
skapens lagstiftning respektive den nationella
lagstiftningen skall spela dr det viktigt att
skilja mellan avgérandet av vem som skall ha
bevisbordan och avgorandet av hur bevis-
bordan skall fullgoras. Jag instimmer med
den hinskjutande domstolen i att det &r
lampligt att denna domstol anger for de
nationella domstolarna vem som har bevis-
bordan nidr det giller de fem BMS-villkoren.
Hur bevisbordan skall fullgéras med avse-
ende pd de enskilda villkoren bor diaremot
avgoras enligt nationella processuella regler
och regler om bevisning.

84. Sokandena har hivdat att svarandena
skall anses ha bevisbérdan for alla fem

75 — Se domstolens dom av den 18 oktober 2005 i mal C-405/03,
Class International, punkt 73.

villkoren, eftersom ompaketering ar forbun-
det med en risk for att varumérkesinneha-
varens rittigheter skall skadas.

85. Svarandena har gjort tvd papekanden. I
forsta hand anser de att bevisbordan for alla
fem villkoren boér ligga hos varumiérkesinne-
havaren. En sadan tolkning stimmer inte
6verens med det sitt pa vilket domstolens
dom i det ovanndmnda malet Bristol-Myers
Squibb m.fl. 4r avfattad, ”® och jag kommer
inte att behandla den vidare.

86. Alternativt anser de att bevisbordan for
vart och ett av villkoren bér avgéras
beroende pa vilken part som har stérst
mdjlighet att bekrifta att villkoret i fraga ar
uppfyllt (for att undvika risken att tvingas
bevisa en negativ omstindighet). De accep-
terar siledes att bevisbordan nir det giller
det forsta villkoret (ompaketering dr ndd-
viandig for att saluféra varan), det tredje
villkoret (tydlig uppgift om tillverkare och
importor) och det femte villkoret (under-
rittelse) faller pa parallellimportéren. De
hévdar emellertid att varumérkesinnehava-
ren skall vara tvungen att bevisa ett pasta-

76 — Se till exempel formuleringen av punkterna 49-50, 69, 73-74
och 78 i domen i det ovannimnda mélet Bristol-Myers
Squibb m.fl.
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ende om att ompaketeringen inte uppfyller
det andra villkoret (beskaffenheten paverkas
inte, korrekta anvisningar) eller det fjirde
villkoret (utformningen skadar inte anseen-
det).

87. Kommissionen har hivdat att det som
utgangspunkt 4r de nationella processuella
reglerna som bor vara avgorande fér vem
som har bevisbordan fér att BMS-villkoren
ar uppfyllda. Nationella processuella regler
som aldgger parallellimportéren bevisbordan
kan emellertid anpassas om importéren kan
visa att tillimpning av dem leder till en
verklig risk for avskdrmning av de nationella
marknaderna.”” 1 ett sadant fall ligger
bevisbérdan f6r att vart och ett av BMS-
villkoren &r uppfyllda hos den part som mer
sannolikt innehar den information som
behévs for att bedoma villkoret i friga.

88. En granskning av de fem BMS-villkoren
visar att de inte dr homogena. Det forsta
villkoret dr potentiellt komplicerat. Beroende
pa omstindigheterna kan det ibland kravas
en detaljerad analys av den rittsliga bak-
grunden och de faktiska omstindigheterna
pa marknaden i importmedlemsstaten for att
avgora huruvida ompaketering dr nédviandigt
fér att ge parallellimportoren tilltriade till
marknaden och mgjlighet till en effektiv

77 — Dom av den 8 april 2003 i mél C-244/00, Van Doren
(REG 2003, s. [-3051), punkterna 37 och 41.
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forsdljning dér. P4 ytan forefaller det andra
och det fjarde villkoret invecklade. Enligt
min asikt kriver emellertid bada villkoren en
bedémning av en i grunden ganska enkel
fraga: innebér det som har gjorts med varan
genom ompaketeringen en verklig risk for att
varans beskaffenhet skall paverkas negativt
(andra villkoret), och dr varans nya utform-
ning sadan att det finns en verklig risk for att
varumirkets anseende allvarligt skadas
(fjarde villkoret). Det tredje och det femte
villkoret ar mer okomplicerade.

89. Beroende pa vilket villkor det ror sig om,
kan det vara mer eller mindre gorligt for
parallellimportdren eller varumirkesinneha-
varen att uppbringa nédvindigt bevismate-
rial for att ett visst villkor ar (eller inte ir)
uppfyllt och siledes mer eller mindre rimligt
att kriva att denne skall gora detta for att
fullgéra bevisbordan.

90. Av mer grundliggande betydelse &r att
ett krav pa att parallellimportoren skall
fullgéra bevisbordan for alla de fem villkoren
skulle innebdra att vagen viger 6ver 4n mer
fran fri rorlighet for varor (den grund-
laggande principen) till skydd av den imma-
teriella dganderitten (undantaget till den
principen). Att tvartom kriva att varumér-
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kesinnehavaren skall fullgéra bevisbordan for
alla de fem villkoren skulle gora det i
motsvarande grad svarare for denne att
nagonsin aberopa sina rittigheter enligt
artikel 7.2 i direktivet och strider (som jag
redan har papekat) mot domen i det ovan-
ndmnda malet Bristol-Myers Squibb m.fl.

91. Jag anser darfor att bada dessa alternativ
ir oacceptabla och att vart och ett av
villkoren bér behandlas separat.

Det forsta villkoret: Nodvindighet

92. Domstolen konstaterade i domen i det
ovanndmnda maélet Bristol-Myers Squibb
m.fl. att ”[r]itten f6r innehavaren av en
varumirkesrédtt som ér skyddad i en med-
lemsstat att motsédtta sig marknadsféring
under varumirket av ompaketerade varor
far nidmligen enbart begrinsas i den man
som den ompaketering som importéren
foretar dr nodvindig for att kunna mark-
nadsféra varan i importmedlemsstaten”.”®
Enligt min 4sikt innebdr logiken i det

78 — Punkt 56.

konstaterandet att parallellimportéren méste
visa att ompaketeringen dr nédvindig for att
undanréja presumtionen att varumirkesin-
nehavaren fortfarande har befogenhet att
motsitta sig saluforing av ompaketerade
varor. Det dr knappast rimligt att kriva att
den person som har denna befogenhet skall
visa att denne under ridande omstindigheter
inte far utéva den.

93. Det forefaller mig 4ven som om paral-
lellimportoren ér den part som mest sanno-
likt innehar den information som behévs for
att bevisa att ompaketeringen ar nddvandig.
Under normala omstindigheter har denne
bekantat sig med kraven i regelverket om
distribution och saluféring av likemedel i
importmedlemsstaten. Parallellimportéren
dr medveten om vad som krivs pd bipack-
sedlar och pa vilket sprak, och vilka storlekar
av varuforpackningar som vanligen skrivs ut
och/eller vanligen berittigar till erséttning
genom socialskyddssystemet och vilka som
inte gor det. Parallellimportéren ér ocksa
ekonomiskt motiverad att géra det nodvin-
diga arbetet for att ta reda pa (till exempel)
huruvida det finns ett motstind bland
patienterna i en viss medlemsstat mot askar
med ny etikett, ”® s4 att det dr nodvindigt att

79 — Till exempel darfor att sadana askar fortfarande delvis har
information pa ett sprdk som éldre patienter inte kan och
kanske kinner misstro mot eller, mer generellt, eftersom
patienter kan misstinka att sddana askar har hanterats pa ett
olampligt sitt.
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ompaketera i stillet for att anbringa en ny
etikett for att framgéngsrikt kunna saluféra
varan.

94. Jag anser darfor att parallellimportéren
bor ha bevisbérdan for att ompaketeringen
ar nodvindig.

Det andra villkoret: Ingen skadlig pdverkan
pd varans beskaffenhet

95. Det ér parallellimportoren som viljer i
vilken omfattning denne ompaketerar varan
och med vilken metod, och som 6vervakar
(och saledes kontrollerar) ompaketerings-
processen. Parallellimportéren vet att varu-
mirkesinnehavaren lagligen kan “motsitta
sig all ompaketering som innebir en risk att
utsitta den vara som forpackningen innehél-
ler for hantering eller inverkan som péverkar
dess ursprungliga beskaffenhet”®® och att
ompaketeringen dirfor maste utforas "under
férhallanden som inte kan paverka varans

80 — Punkt 59 i domen i det ovanndmnda malet Bristol-Myers
Squibb m.fl.
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ursprungliga beskaffenhet”. %! Det ir saledes
parallellimportéren som skall visa att det
som denne har valt att gora, och det sitt som
denne har valt att géra det pa, kommer att
bevara mirkesvarans beskaffenhet. Enligt
min asikt dr detta inte det samma som att
bevisa en negativ omstindighet, vilket sva-
randena har hivdat. Nir det giller likemedel
har parallellimportoren dessutom néstan helt
sikert redan varit tvungen att visa de berérda
reglerande myndigheterna att dennes ompa-
keteringsprocess inte innebdr ndgon risk for
att varans beskaffenhet skadas. Nir det giller
det andra BMS-villkoret har domstolen
redan forklarat® att risken i fraga maste
vara en verklig risk, och inte en hypotetisk
eller abstrakt risk.

96. Enligt min asikt ar det darfor parallell-
importoéren som bor bira bevisbordan for att
det inte sker nagon skadlig paverkan.

Det tredje villkoret: Tydlig uppgift om
importor och tillverkare

97. Parallellimportéren bade bestimmer om
ompaketeringen och kontrollerar den. Denne

81 — Punkt 60 i domen i det ovanndmnda malet Bristol-Myers
Squibb m.fl.

82 — Se punkterna 61-63 i domen i det ovannimnda malet
Bristol-Myers Squibb m.fl.
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specificerar sddant som firg, storlek och det
typsnitt som anvénds for informationen samt
informationens placering pa foérpackningen.
Det dr déarfor parallellimportoren som bor
béra bevisbordan for att bade varumirkesin-
nehavaren och parallellimportéren tydligt
anges pa den ompaketerade varan.

Det fidgrde villkoret: Utformning som inte
skadar anseendet

98. Jag har redan papekat att jag anser att
det fjarde BMS-villkoret dr asidosatt om
férpackningen 4r sadan att den innebir en
allvarlig risk for att varumirkets anseende
kommer att skadas.®® Av detta foljer att
bevisbordan for att detta ér fallet bor béras av
varumirkesinnehavaren. Denne &r bist
dgnad att bedoma huruvida ompaketeringen
inte medfér nagon risk, eller innebir en
mojlig risk, for skada pd varumaérkets anse-
ende. Om parallellimportoren anser att det

83 — Se ovan punkt 61.

finns en allvarlig risk, dr han bést dgnad att
lagga fram bevis som bekriftar det pastien-
det. Denne bor dirfér biara den positiva
bevisbordan fér att ingrepp har gjorts i
dennes varumarkesrittigheter. **

Det femte villkoret: Underrdttelse

99. Parallellimportdren bestimmer per defi-
nition huruvida, nir och pé vilket sitt denne
underrittar varuméirkesinnehavaren om att
den forstnimnde dmnar ompaketera méir-
kesvaran och silja den i importmedlems-
staten. Av detta foljer att parallellimportren
bor bdra bevisbordan for att denne har
vidtagit alla rimliga dtgéirder for att under-
rdtta varumirkesinnehavaren pa vederborligt
sitt. °

84 — Jamfor domen i det ovanndamnda malet Van Doren, punkt 41
(ovan fotnot 77). Domstolen ansag att under omstindigheter
dér det finns en verklig risk fér avskiarmning av marknaden
om importdren &laggs bevisbérdan for att varorna har forts
ut p& marknaden i EES av varumirkesinnehavaren eller med
dennes samtycke, skall den sistnimnde forst bevisa att
varorna ursprungligen fordes ut pd marknaden wutanfor EES
i syfte att hivda ingrepp i de rattigheter som han har enligt
artikel 5.1 i direktivet, innan parallellimportéren maste bevisa
att varan dérefter saluférts inom EES av varuméarkesinneha-
varen eller med hans samtycke. Se iven domen i det
ovannidmnda malet Class International, punkterna 70-75
(ovan fotnot 75), for ett exempel dir domstolen avgér vem
som skall aliggas bevisbordan for att ingrepp i varumarkes-
rittigheterna foreligger.

85 — Jag har anvint denna formulering, eftersom jag inte anser att
importoren bor bestraffas om denne har vidtagit alla rimliga
atgarder for att limna underrittelse, men underrittelsen av
nagon anledning, till exempel bristande kommunikation
inom varumiarkesinnehavarens organisation, inte nddde den
berérda avdelningen.
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Forslag till avgérande

100. Av de skil som anges ovan anser jag att de fragor som har hénskjutits av Court
of Appeal (England and Wales), Civil Division, skall besvaras pa foljande sitt:

— De fem villkor som anges i domen i de férenade malen C-427/93, C-429/93 och
C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. 1-3457), ("BMS-villkoren”),
ar inte tillampliga ndr en parallellimportér i en medlemsstat siljer ett
lakemedel, importerat fran en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner-
och ytterforpackning, pa vilken parallellimportoren har anbringat en ytterligare
ytteretikett med text tryckt pa importmedlemsstatens sprak.

— Kravet att ompaketeringen maste vara nédvindig (det forsta BMS-kravet) &r
tillampligt enbart pa det forhallandet att ompaketering sker och inte pa sittet
att ompaketera varan och pa dess utformning.

— Kravet att varans utformning efter ompaketeringen inte fir vara sddan att
varumdrkets eller dess innehavares anseende kan skadas (det fjairde BMS-
villkoret) &r inte begrinsat till att forpackningen &r bristfillig, av dalig kvalitet
eller ser billig ut. Fragan dr huruvida det finns en allvarlig risk for att
varumirkets anseende skadas. Bade oriktig utformning av varumérket och
oriktig antydan om ett ekonomiskt samband kan i princip skada varumérkets
anseende.
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Huruvida sérskilda former av ompaketering orsakar sadan skada och huruvida
skadan &r tillrackligt allvarlig for att utgora “skilig grund” i den mening som
avses i artikel 7.2 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar &r en friga som det
ankommer pa den nationella domstolen att préva.

Om importoren har underlatit att ldmna underrittelse, men har uppfyllt de
ovriga BMS-villkoren, gor denne sig skyldig till intrang vid varje efterfoljande
importtillfille. Det ankommer p& den nationella domstolen att bestamma en
lamplig paféljd, som bor vara effektiv och avskriackande. Den skall ocksa vara
proportionerlig och skall ddrfor inte vara likvirdig med den pafoljd som skulle
ha tillimpats om importdren ocksad hade brutit mot de 6vriga BMS-villkoren.

Parallellimportoren har bevisbordan for att det forsta, det andra, det tredje och
det femte BMS-villkoret ar uppfyllt. Varumérkesinnehavaren har bevisbordan
for att det foreligger en allvarlig risk for att varumirkets eller dennes eget
anseende kommer att skadas (det fjarde BMS-villkoret).
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