DOM AV DEN 28.7.2011 - FORENADE MALEN C-400/09 OCH C-207/10

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 28 juli 2011*

I de forenade malen C-400/09 och C-207/10,

angdende tvé beslut att begéra forhandsavgorande enligt artikel 234 EG och artikel 267
FEUF, fran Hgjesteret (Danmark), av den 7 oktober 2009 och den 22 april 2010, som
inkom till domstolen den 19 oktober 2009 respektive den 30 april 2010 i mélen

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09)

och

Paranova Danmark A/S,

* Rittegangssprak: danska.
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Paranova Pack A/S (C-207/10)

mot

Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.),

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilesic¢
(referent), E. Levits och M. Safjan,

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 7 april 2011,
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvi-
dation, och Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, genom J.J. Bugge och
K. Jensen, advokater,

— Paranova Danmark A/S och Paranova Pack A/S, genom E.B. Pfeiffer, advokat,

— Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Doh-
me BV och Merck Sharp & Dohme, genom R. Subiotto, QC, och T. Weincke,
advokat,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek och K. Havlickova, bada i egenskap av
ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitréddd av S. Fioren-
tino, avvocato dello Stato,

— DPortugals regering, genom L. Inez Fernandes och P.A. Antunes, bada i egenskap
av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom H. Kriamer, H. Stovlbeek och EW. Bulst, samt-
liga i egenskap av ombud,

och efter att den 12 maj 2011 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Respektive begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7.2 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13,
volym 17, s. 178) och domstolens praxis betriffande det direktivet, bland annat dom
av den 23 maj 1978 i mél C-102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk
specialutgava, volym 4, s. 107), av den 3 december 1981 i mal 1/81, Pfizer (REG 1981,
s. 2913; svensk specialutgéva, volym 6, s. 235), av den 11 juli 1996 i de férenade
mélen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996,
s.1-3457), och avden 11 juli 1996 i mal C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671).
Domstolen har i dessa domar angett pa vilka villkor en parallellimportor kan mark-
nadsféra ompaketerade likemedel forsedda med ett varumaérke utan att innehavaren
av varumadrket kan motsétta sig detta.

Respektive begéran har framstéllts i tvister mellan, & ena sidan, i mal C-400/09, Ori-
farm A/S (nedan kallat Orifarm), Orifarm Supply A/S (nedan kallat Orifarm Supply),
Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation (nedan kallat Handelsselskabet)
och Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (nedan kallat Ompakningsselska-
bet), och, i mal C-207/10, Paranova Danmark A/S (nedan kallat Paranova Danmark)
och Paranova Pack A/S (nedan kallat Paranova Pack), och, & andra sidan, Merck Sharp
& Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV och Merck
Sharp & Dohme (nedan tillsammans kallade Merck). Méalen rér den omstédndigheten
att det pa parallellimporterade lakemedels nya forpackningar inte anges vem som
fysiskt har ompaketerat lakemedlen.
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Tillampliga bestimmelser

Direktiv 89/104 upphédvdes genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/
EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkesla-
gar (EUT L 299, s. 25), som triddde i kraft den 28 november 2008. Med hinsyn till
tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna ska dock malen vid den nationella dom-
stolen avgoras med tillimpning av direktiv 89/104.

I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Réttigheter som ar knutna till ett varu-
mirke’, foreskrevs foljande:

1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda:

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjédnster
som dr identiska med dem for vilka varumérket dr registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumairket och identite-
ten eller likheten hos de varor och tjénster som ticks av varumérket och tecknet
kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumaérket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i naringsverksamhet anvinda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjénster av annan
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art dn dem for vilka varumaérket &r registrerat, om detta ar ként i den medlemsstaten
och om anviandningen av tecknet utan skilig anledning drar otillbérlig fordel av eller
ar till forfang for varumarkets séarskiljningsformaga eller renommé.

3. Bl.a. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras férpackning.

b) Att utbjuda varor till forséljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa
dndamadl eller utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.

d) Attanvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

I artikel 7 i direktiv 89/104, vilken har rubriken "Konsumtion av de rittigheter som ar
knutna till ett varumaérke’, stadgades féljande:

1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvéindningen av varumaérket
for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden
under varumérket inom gemenskapen.

I - 7085



DOM AV DEN 28.7.2011 - FORENADE MALEN C-400/09 OCH C-207/10

2. Punkt 1 skall inte gilla ndr innehavaren har skilig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sérskilt nir varornas beskaffenhet har forandrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pd marknaden”

Malen vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Mal C-400/09

Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet &r bolag som
ingar i Orifarmkoncernen. Orifarmkoncernen dr Nordens storsta parallellimportor
av likemedel och var ar 2008 den storsta leverantoren av likemedel till danska apo-
tek. Koncernen har sitt huvudkontor i Odense (Danmark).

Merck dr en av vérldens storsta likemedelsproducenter. Merck har producerat de la-
kemedel som &r i fraga i malen vid den nationella domstolen, vilka Orifarmkoncernen
har parallellimporterat till Danmark. Merck ar dven innehavare av de varumérkesrat-
tigheter som hanfor sig till dessa likemedel eller har talerdtt avseende dessa enligt
licensavtal med innehavarna av varumaérkesrattigheterna.

Orifarm och Handelsselskabet &r eller har varit innehavare av godkdnnande for for-
sdljning och andra forséljningstillstind avseende dessa likemedel, medan Orifarm
Supply och Ompakningsselskabet, som har utfort ompaketeringen av likemedlen, ar
eller har varit innehavare av ompaketeringstillstandet.
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Alla beslut om inkdp, ompaketering och forsiljning av de aktuella likemedlen, dari
inbegripet beslut om hur de nya forpackningarna ska utformas och mérkas, fattades
av Orifarm eller Handelsselskabet. Ompakningsselskabet och Orifarm Supply kopte
in och ompaketerade dessa likemedel och tog hérvid pa sig ansvaret vad avser att f6lja
Leegemiddelstyrelsens anvisningar for ompaketeringsforetag.

P& dessa likemedels forpackningar angavs att de hade ompaketerats av Orifarm res-
pektive av Handelsselskabet.

Merck vackte talan vid Se- og Handelsretten (sjo- och marknadsdomstolen) mot dels
Orifarm och Orifarm Supply, dels Handelsselskabet och Ompakningsselskabet, med
anledning av att det pa forpackningen for de likemedel som ér i fraga i malen vid
den nationella domstolen saknades upplysning om vilket foretag som hade utfort den
fysiska ompaketeringen. I domar som meddelades den 21 februari 2008 respektive
den 20 juni 2008 fann Se- og Handelsretten att svarandebolagen hade gjort intrang i
Mercks varumaérkesrittigheter genom att pa forpackningarna inte ange vilket foretag
som hade utfort den fysiska ompaketeringen, varfor den forpliktade dem att utge eko-
nomisk erséttning till Merck.

Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet 6verklagade
domarna fran Se- og Handelsretten till Hojesteret, som beslutade att vilandeforklara
malen och att stilla f6ljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska [domarna i de ovanndmnda mélen MPA Pharma och Bristol-Myers Squibb
m.fl.] forstés s4, att en parallellimportér — som innehar ett godkédnnande for for-
sdljning av ett parallellimporterat likemedel, som forfogar 6ver uppgifter om det-
ta likemedel och som ger instruktioner till ett sjdlvstindigt foretag om inkép och
ompaketering av ett likemedel i fraga om likemedelsférpackningens ndrmare
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utformning och om atgédrder avseende likemedlet — gor sig skyldig till intréng i
varumdrkesinnehavarens rittigheter genom att pa det parallellimporterade like-
medlets ytterforpackning ange sig sjilv som ompaketerare och inte det sjdlvstan-
diga foretag som innehar ompaketeringstillstandet och som har importerat ldke-
medlet samt utfort den fysiska ompaketeringen, vari ingar att (pa nytt) anbringa
varumirkesinnehavarens varumérke pa varan?

Har det betydelse for svaret pa den forsta fragan att det kan antas att det inte finns
nagon risk for att konsumenten/slutanviandaren vilseleds att tro att varumarkes-
innehavaren &r ansvarig for ompaketeringen, nér innehavaren av godkdannandet
for forsiljning anger sig sjilv som ompaketerare i stillet f6r den som, p& uppdrag,
har utfort den fysiska ompaketeringen?

Har det betydelse for svaret pa den forsta fragan att det kan antas att det inte fore-
ligger nagon risk for vilseledande i fraga om varumaérkesinnehavarens ansvar for
ompaketeringen, nér den som har utfoért den fysiska ompaketeringen anges som
ompaketerare?

Ar det endast risken for vilseledande i fraiga om varumirkesinnehavarens ansvar
for ompaketeringen som har betydelse for svaret pa den forsta fragan, eller ar
dven andra hinsyn avseende varumérkesinnehavaren relevanta, sasom ...

a) att den som importerar likemedlet och utfor den fysiska ompaketeringen och
(p& nytt) anbringar varumérkesinnehavarens varumérke pa likemedlets yt-
terforpackning potentiellt sett dérvid sjélvstdndigt kan gora intréng i varu-
mirkesinnehavarens varumaérke, och
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b) att det kan bero pa omsténdigheter for vilka den som har utfort den fysiska
ompaketeringen &ér ansvarig, att ompaketeringen péverkar lakemedlets ur-
sprungliga beskaffenhet eller att utformningen av det ompaketerade lidke-
medlet dr sddan att det maste anses att varumarkesinnehavarens anseende
skadas dirav (se, bland annat, domen i de [ovanndmnda] forenade malen
Bristol-Myers Squibb m.fl.)?

5) Har det betydelse for svaret pa den forsta fragan att innehavaren av godkénnan-
det for forsiljning, som har angett sig sjalv som ompaketerare, vid tidpunkten
for anmalan till varumirkesinnehavaren, fore den tilltdnkta forséljningen av det
ompaketerade parallellimporterade lakemedlet, tillhor samma koncern som det
foretag som utfort den fysiska ompaketeringen (systerbolag)?”

Mal C-207/10

Paranova Danmark och Paranova Pack ar dotterbolag till Paranova Group A/S (ned-
an kallat Paranova Group), som bedriver verksamhet med parallellimport av lakeme-
del till Danmark, Sverige och Finland. Koncernen har huvudkontor i Ballerup (Dan-
mark), dit dven de tva dotterbolagen &r forlagda.

I likhet med vad som ér fallet i mél C-400/09 har Merck producerat de likemedel som
ar i frdga i malen vid den nationella domstolen och som Paranova Group har parallel-
limporterat till Danmark. Merck dr dven innehavare av de varumirkesrattigheter som
hénfor sig till dessa likemedel eller har taleritt avseende dessa enligt licensavtal med
innehavarna av varumairkesrittigheterna.
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Paranova Danmark har godkdnnande for forsiljning av dessa lakemedel, medan Para-
nova Pack, som har ompaketerat dem, har tillstand for sistnamnda verksamhet.

Alla beslut om inkdp, ompaketering och forsiljning av de likemedel som ér i fraga i
maélen vid den nationella domstolen, ddri inbegripet beslut om hur de nya forpack-
ningarna ska utformas och mirkas, fattades av Paranova Danmark. Paranova Pack
kopte in och ompaketerade dessa likemedel i enlighet med Laegemiddelstyrelsens
anvisningar for ompaketeringsforetag, saluforde dem i enlighet med likemedelslag-
stiftningen och tog pé sig ansvaret vad betréffar dessa verksamheter.

Pilakemedlens forpackningar angavs att de hade ompaketerats av Paranova Danmark.

Merck vackte talan i tvd mal mot Paranova Danmark och Paranova Pack, med anled-
ning av att det pa forpackningen for de likemedel som ér i friga i mélen vid den na-
tionella domstolen saknades upplysning om vilket foretag som hade utfort den fysiska
ompaketeringen. Talan i de bida mélen ledde till att Paranova Danmark och Paranova
Pack — i beslut av den 26 oktober 2004 som meddelades av Fogedretten i Ballerup och
som efter 6verklagande faststilldes av Sg- og Handelsretten den 15 augusti 2007, res-
pektive i dom meddelad av sistndmnda domstol den 31 mars 2008 — f6rbjods att sélja
dessa lakemedel, med motiveringen att det pé forpackningarna saknades upplysning
om vilket foretag som hade utfort den fysiska ompaketeringen.

Paranova Danmark och Paranova Pack 6verklagade domarna fran Se- og Handels-
retten till Hojesteret, som beslutade att vilandefoérklara malen och att stélla f6ljande
tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artikel 7.2 i ... direktiv 89/104 ... och den réttspraxis som anknyter dértill,
nidmligen [domarna i de ovanndmnda malen Hoffmann-La Roche, Pfizer och
Bristol-Myers Squibb m.fl.], tolkas s, att en varumérkesinnehavare kan aberopa
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ratten till varumairket for att motsitta sig att ett foretag som siljer parallellimpor-
terade varor och som dr innehavare av ett godkdnnande for forsiljning av ett lake-
medel i en medlemsstat sdljer ldkemedlet med uppgift om att det har ompaketerat
lakemedlet, trots att detta foretag later ett annat foretag, ompaketeringsforetaget,
ombesorja den fysiska ompaketeringen och ger detta instruktioner om inkop,
ompaketering, likemedelsférpackningarnas narmare utformning och andra at-
girder avseende likemedlet, ndr ompaketeringsforetaget har ompaketeringstill-
stdnd och pa nytt anbringar varumérket pa den nya férpackningen i samband
med ompaketeringen?

Har det betydelse for svaret pa den forsta fragan att parallellimportoren pa varans
forpackning anger tillverkarens namn och den ovan beskrivna uppgiften om vem
som dr ansvarig for ompaketeringen om det kan antas att konsumenten eller slut-
anvindaren inte vilseleds med avseende pé varans ursprung och inte kan forledas
att tro att varumarkesinnehavaren dr ansvarig for ompaketeringen?

Ar det endast risken for att konsumenten eller slutanvindaren vilseleds med av-
seende pa huruvida varumaérkesinnehavaren ansvarar for ompaketeringen som ar
av betydelse for svaret pa den forsta fragan, eller dr andra hansyn med avseende
pa varumirkesinnehavaren relevanta, sisom

a) att den som faktiskt utfor inkopet, ompaketeringen och pé nytt anbringar
innehavarens varumérke pé likemedelsférpackningen darvid kan gora sjélv-
stdndigt intrdng i varumérkesinnehavarens réttigheter och att det kan bero pa
forhallanden som den som har utfort den fysiska ompaketeringen ansvarar
for,
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b) att ompaketeringen péverkar likemedlets ursprungliga beskaffenhet, eller

c) att lakemedlets utformning efter ompaketeringen ar sddan att det kan antas
att varumaérkets eller innehavarens anseende kan skadas?

Om domstolen i svaret pa den tredje fragan finner att det &r relevant att beakta
huruvida ompaketeringsforetaget kan gora sjalvstindigt intrdng i varumérkesin-
nehavarens rittigheter, har det betydelse f6r svaret om parallellimportérens salu-
foringsforetag och ompaketeringsforetag enligt nationell ritt ar sjdlvstandigt och
solidariskt ansvariga for intrang i varumérkesinnehavarens rittigheter?

Ar det av betydelse for svaret pa den forsta fragan att parallellimportéren, som r
innehavare av ett godkédnnande for forsiljning och som har angett sig vara ansva-
rig for ompaketeringen, vid tidpunkten for forhandsanmalan till varumaérkesin-
nehavaren om den tilltdnkta forsédljningen av det ompaketerade lakemedlet, ingar
i samma koncern som det féretag som utfért ompaketeringen (systerbolag)?

Ar det av betydelse for svaret pa den férsta frigan om ompaketeringsforetaget
anges vara tillverkare pa bipacksedeln?”

Genom beslut av den 31 januari 2010 av ordféranden pa domstolens forsta avdelning
férenades malen C-400/09 och C-207/10 med avseende pa det muntliga férfarandet
och domen.
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Provning av tolkningsfragorna

Den nationella domstolen har stéllt dessa fragor, som ska behandlas tillsammans, for
att fa klarhet i huruvida artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas s4, att innehavaren av
ett varumérke som &r knutet till ett likemedel som é&r féremal for parallellimport har
mojlighet att motsitta sig att denna vara i ompaketerat tillstand siljs vidare, pa grund
av att det pa den nya forpackningen inte anges, som ompaketerare, det féretag som,
pa uppdrag, har utfort den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstand
héarfor, utan det foretag som &r innehavare av godkdnnande for forséljning av varan
och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rittsliga an-
svaret for detta.

Orifarm, Paranova Danmark, den tjeckiska regeringen, den portugisiska regeringen
och Europeiska kommissionen anser att dessa fragor, sisom de har omformulerats,
ska besvaras nekande, medan Merck och den italienska regeringen &r av motsatt asikt.

Det ska inledningsvis anmérkas att enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 far varumar-
kesinnehavaren inte motsitta sig ompaketering av varor som ar férsedda med den-
nes varumairke, om detta leder till en avvikelse fran den fria rorligheten f6r varor
och om varumaérkesinnehavarens utdvande av denna ritt utgor en fortackt begréns-
ning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra
meningen EG (nu artikel 36 andra meningen FEUF) (se dom av den 26 april 2007 i
mal C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391, punkt 16 och dar
angiven réttspraxis).

Varumirkesinnehavarens utévande av sin ritt att motsétta sig ompaketering utgor en
fortackt begrinsning, i den mening som avses i ovanndmnda bestimmelse, om detta
bidrar till en konstlad avskdrmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och
om ompaketeringen sker pa ett sddant sitt att varuméarkesinnehavarens beréttigade
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intressen respekteras (se domen i det ovanndmnda mélet Boehringer Ingelheim m.fl.,
punkt 17 och dér angiven réttspraxis).

Domstolen har i sistnimnda avseende forklarat att om varan ompaketeras under
saddana forutsittningar att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som for-
packningen innehéller inte kan paverkas, varnas varumérkets grundldggande funk-
tion som ursprungsgaranti. Séledes vilseleds inte konsumenten eller den slutliga an-
vindaren betréffande varornas ursprung, utan far faktiskt varor som har tillverkats
enbart under varumarkesinnehavarens kontroll (se domarna i de ovannamnda malen
Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 67, och MPA Pharma, punkt 39).

Domstolen har emellertid dven forklarat att den omsténdigheten att innehavaren inte
kan dberopa sin varumérkesritt for att motsitta sig marknadsforing under sitt varu-
mirke av varor som har ompaketerats av en importér medfor att importoren tiller-
kénns en viss riatt som, under normala omsténdigheter, ér forbehéallen innehavaren
sjélv. I innehavarens intresse i egenskap av dgare av varumérket och for att skydda
honom eller henne mot alla former av missbruk bor foljaktligen denna ratt enbart
medges om importoren dven iakttar vissa andra krav (se, for ett liknande resonemang,
domarna i de ovanndmnda malen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 68 och 69,
och MPA Pharma, punkterna 40 och 41).

Det framgér av fast réttspraxis, bland annat av de domar som den nationella domsto-
len 6nskar fa tolkade, att innehavaren av ett varumairke inte lagligen kan motsétta sig
fortsatt marknadsforing av ett likemedel som &r mérkt med dennes varumairke nér
importoren har ompaketerat varan och ater har anbringat varumaérket pa denna, om
foljande kumulativa villkor &r uppfyllda:

— Det star klart att en sdidan mojlighet att motsitta sig forséljning skulle bidra till
att pé ett konstlat sitt avskdrma marknaderna i medlemsstaterna, exempelvis
pa grund av att den ompaketering som importoren foretar dr nodvandig for att
marknadsfora varan i importmedlemsstaten.
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Det visas att ompaketeringen inte kan péverka den ursprungliga beskaffenheten
hos den vara som férpackningen innehaller.

Det anges tydligt pa den nya férpackningen vem som har ompaketerat varan och
tillverkarens namn.

Varans utformning efter ompaketeringen dr inte sddan att varumaérkets eller dess
innehavares anseende kan skadas, vilket sérskilt innebar att forpackningen inte
far vara bristfillig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

Importoren underréttar varumirkesinnehavaren innan varan bjuds ut till forsélj-
ning och tillhandahéller innehavaren, pa dennes begiran, ett prov av den vara
som har ompaketerats (se, bland annat, domarna i de ovannamnda malen Hoff-
mann-La Roche, punkt 14, Bristol-Myers Squibb m.fl.,, punkt 79, MPA Pharma,
punkt 50, och Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 21, samt dom av den 22 de-
cember 2008 i mal C-276/05, The Wellcome Foundation, REG 2008, s. I-10479,
punkt 23).

Vad avser det villkor som ar aktuellt i malen vid den nationella domstolen, namli-
gen att det pa den nya férpackningen klart ska anges vem som har genomfort varans
ompaketering, motiveras detta krav av varumérkesinnehavarens intresse av att kon-
sumenten eller den slutliga anvindaren inte ska kunna forledas att tro att varumir-
kesinnehavaren ér ansvarig for ompaketeringen (se domarna i de ovanndmnda mélen
Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 70, och MPA Pharma, punkt 42).

Sasom generaladvokaten har konstaterat i punkterna 34 och 35 i sitt forslag till av-
gorande iakttas detta intresse fullt ut nér det pd den ompaketerade varans forpack-
ning tydligt anges namnet pa det foretag pa vars uppdrag och under vars instruktio-
ner ompaketeringen har skett, och som dessutom ansvarar dirfor. En sdédan uppgift
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ar ndmligen, om den presenteras sa, att den kan forstds av en normalt uppmérk-
sam person, tillricklig for att det inte ska finnas nagon risk att konsumenten eller
den slutliga anvidndaren far det felaktiga intrycket att varan har ompaketerats av
varumdrkesinnehavaren.

Eftersom detta foretag har det fulla ansvaret for ompaketeringen, sikerstills det att
varumirkesinnehavaren kan gora géllande sina rittigheter, och, i forekommande fall,
begira ersittning for det fall ompaketeringen har paverkat den ursprungliga beskaf-
fenheten hos den vara som forpackningen innehéller eller for det fall varans utform-
ning efter ompaketeringen dr sadan att varumirkets anseende kan skadas. Det ska
héarvid preciseras att i ett sadant fall 4r det foretag som anges som ompaketerare pa
den nya forpackningen for en ompaketerad vara ansvarig for varje skada som orsa-
kats av det foretag som har utfort den fysiska ompaketeringen och kan inte undvika
ansvar genom att exempelvis hévda att sistndmnda foretag har agerat i strid mot dess
instruktioner.

Under saddana forutsittningar saknar varumairkesinnehavaren ett legitimt intresse
av att krdva att det pa forpackningen anges vilket féretag som har genomfort den
fysiska ompaketeringen av det enda skilet att ompaketeringen kan tédnkas paverka
varans ursprungliga beskaffenhet och saledes eventuellt medfora ett intrang i dennes
varumarkesrittigheter.

Varumirkesinnehavarens intresse av att bevara den ursprungliga beskaffenheten hos
den vara som forpackningen innehaller far da ett tillrackligt skydd genom det krav
som beskrivs i punkt 27 ovan, ndmligen att det maste visas att ompaketeringen inte
kan paverka den ursprungliga beskaffenheten hos ndmnda vara. Det ankommer, i fall
av det slag som de nationella malen ror, pa det foretag som &r innehavare av godkan-
nande for forséljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats,
och som ér ansvarig pa detta omréde, att visa att sa &r fallet.
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ORIFARM M.FL.

Merck menar emellertid att det med hansyn till konsumentskyddet dr nédvandigt att
se till att forpackningen for det ompaketerade likemedlet innehaller en upplysning
om vilket foretag som har utfort den fysiska ompaketeringen. Konsumenterna har
ndmligen ett intresse av att fa reda pa namnet pa detta foretag, exempelvis nir de en-
ligt nationell rétt har rétt inte bara att véicka talan mot innehavaren av godkdnnandet
for forsaljning av varan utan éven att vicka talan mot det foretag som har utfort den
fysiska ompaketeringen, i de fall de har asamkats skada genom denna ompaketering.

Detta argument saknar emellertid stod. Det ér hérvid tillrackligt att konstatera att det
av ordalydelsen i artikel 7.2 i direktiv 89/104 klart framgar att undantaget fran prin-
cipen om konsumtion av ritten till varumirket i denna bestdmmelse endast omfattar
skydd for varumérkesinnehavarens legitima intressen men inte for konsumenternas
intressen. Konsumentskyddet regleras namligen sérskilt i andra réttsakter.

Aven om man antar att varumirkesinnehavarens intressen dtminstone delvis sam-
manfaller med konsumenternas intressen, innebdr i vilket fall som helst, sdsom gene-
raladvokaten har anmérkt i punkterna 42 och 43 i sitt forslag till avgérande, uppgiften
pa varans forpackning om vilket foretag som dr ansvarigt for ompaketeringen av den-
samma att konsumenten far tillricklig information i varumérkesrattsligt hénseende.

Dessa overvidganden leder tillsammans till slutsatsen att artikel 7.2 i direktiv 89/104
ska tolkas sd, att innehavaren av ett varumarke som ar knutet till ett lakemedel som ar
foremal for parallellimport inte har mojlighet att motsétta sig att denna vara i ompa-
keterat tillstand siljs vidare, pa grund av att det pa den nya forpackningen inte anges,
som ompaketerare, det foretag som, pa uppdrag, har utfort den fysiska ompakete-
ringen av varan och som har tillstdnd hérfor, utan det foretag som dr innehavare av
godkdnnande for forséljning av varan och under vars instruktioner varan har ompa-
keterats, och som har det rattsliga ansvaret for detta.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra &n ndmnda parter har haft &r inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

Artikel 7.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar ska tolkas sa, att inne-
havaren av ett varumirke som ar knutet till ett likemedel som &r foremal for
parallellimport inte har méjlighet att motsitta sig att denna vara i ompaketerat
tillstand siljs vidare, pa grund av att det pa den nya forpackningen inte anges,
som ompaketerare, det foretag som, pa uppdrag, har utfort den fysiska ompake-
teringen av varan och som har tillstind hérfor, utan det foretag som dr inneha-
vare av godkidnnande for forsidljning av varan och under vars instruktioner varan
har ompaketerats, och som har det rittsliga ansvaret for detta.

Underskrifter
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