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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 10 november 2016 **

"Begédran om forhandsavgoérande — Varumiarken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 7.2 —
Lakemedel — Parallellimport — Avskdrmning av marknader — Nodvéndigt att ompaketera varan som
ar forsedd med varumirket — Likemedel som sldapps ut pa exportmarknaden och importmarknaden av

varumairkesinnehavaren i samma slags forpackningar”
I mal C-297/15,
angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Se- og
Handelsretten (Sjo- och handelsdomstolen, Danmark) genom beslut av den 10 juni 2015, som inkom
till domstolen den 18 juni 2015, i malet
Ferring Leegemidler A/S, som for talan for Ferring BV,
mot
Orifarm A/S,
meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J. L. da Cruz Vilaga (referent) samt domarna M. Berger, A. Borg
Barthet, E. Levits och F. Biltgen,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Ferring Leegemidler A/S, som for talan for Ferring BV, genom T. Ryhl, advokat,
— Orifarm A/S, genom K. Jensen, advokat,

— Europeiska kommissionen, genom H. Stevlbeek, T. Scharf och J. Samnadda, samtliga i egenskap av
ombud,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

* ' Rdttegangssprak: danska.

SV
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DOM AV DEN 10. 11. 2016 — MAL C-297/15
FERRING LAGEMIDLER

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

Begidran har framstéllts i ett mal mellan Ferring Leegemidler A/S, som for talan for Ferring BV (nedan
kallat Ferring), och Orifarm A/S roérande att Ferring har motsatt sig marknadsféringen i Danmark av

ett av sina ldkemedel, sisom det har ompaketerats av Orifarm i samband med detta bolags
parallellimporter fran Norge.

Tillampliga bestimmelser

EES-avtalet

Artikel 13 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994,
s. 3) (nedan kallat EES-avtalet) aterger innehallet i artikel 36 FEUF.

Direktiv 2008/95 integrerades i EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 146/2009

av den 4 december 2009, genom vilket bilaga XVII (Immateriell dganderétt) till EES-avtalet dndrades
(EUT L 62, 2010, s. 43).

Unionsrdtt

I artikel 7 i direktiv 2008/95 anges foljande:

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

2. Punkt 1 ska inte gélla nér innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt marknadsforing av

varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har fordandrats eller forsamrats efter det att de har sléppts ut
pa marknaden.”

Dansk rdtt
Det framgar av begiran om forhandsavgorande att artikel 6 i varemeerkeloven (varumairkeslagen),

genom vilken direktiv 2008/95 inférlivades med dansk rétt, i stort sett dr identisk med artikel 7 i
direktiv 2008/95.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna
Ferring séljer ett likemedel under varumarket Klyx, som Ferring dr innehavare av, i Danmark, Finland,

Sverige och Norge. I alla dessa lander siljs Klyx i identiska forpackningar, det vill séga i flaskor pa
120 ml eller 240 ml, i yttre férpackningar som innehéller 1 flaska eller 10 flaskor med denna produkt.
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Inom ramen for sin parallellimport koper Orifarm Klyx i Norge, i kartonger med 10 flaskor, och séljer
denna vara pa den danska marknaden efter att ha ompaketerat den i nya yttre forpackningar som
innehaller 1 flaska, pa vilka varumirket Klyx pa nytt har anbringats (nedan kallad den omtvistade
ompaketeringen).

Ferring har vid den hdnskjutande domstolen gjort gillande att bolaget har ritt att motsitta sig den
omtvistade ompaketeringen, eftersom denna ompaketering for det forsta inte dr nodviandig for att
marknadsfora produkten som dr foremal for parallellimport och for det andra endast rattfirdigas av
att importoren forsoker att fa en ekonomisk fordel.

Orifarm har ddremot gjort gillande att ompaketeringen ér nodvéndig for att fa tillgang till det segment
av den danska marknaden som utgors av Klyx forpackad i yttre forpackningar som innehaller 1 flaska.

Den hiénskjutande domstolen erinrar om att det framgir av EU-domstolens praxis att
varumirkesinnehavaren inte kan motsitta sig ompaketeringen om motsittandet bidrar till
avskdrmning av marknader. Sa dr fallet om motsittandet hindrar en nédvandig ompaketering for att
marknadsfora ldkemedlet i importlandet. Under dessa omstindigheter oOnskar den héanskjutande
domstolen fa klarhet i huruvida den omtvistade ompaketeringen kan anses vara "nodvidndig”, med
beaktande av att Klyx finns i yttre forpackningar om 1 flaska eller 10 flaskor i alla stater som é&r parter
till EES-avtalet dar likemedlet har slippt ut pa marknaden, diribland de stater som é&r berorda i det
nationella malet.

Mot denna bakgrund beslutade So- og Handelsretten (Sj6- och handelsdomstolen, Danmark) att
vilandeférklara malet och stilla f6ljande fragor till domstolen:

”1) Ska artikel 7.2 i direktiv 2008/95/EG och den rittspraxis som har samband dédrmed tolkas sé att en
varumirkesinnehavare har rétt att motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel av en
parallellimportér nér importoren har ompaketerat lakemedlet i en ny yttre forpackning och
anbringat varumiérket pad nytt i en situation ddar varumairkesinnehavaren har marknadsfort
lakemedlet i samma volym-och forpackningsstorlekar i samtliga EES-lander déar likemedlet
marknadsfors?

2) Paverkas svaret pa den forsta fragan av om varumérkesinnehavaren i savil exportlandet som i
importlandet har marknadsfort likemedlet i tvd olika forpackningsstorlekar, namligen i
forpackningar med 10 flaskor och i forpackningar med 1 flaska och importéren har kopt in
forpackningar med 10 flaskor i exportlandet och ompaketerat dem till forpackningar med 1 flaska
och dérefter anbringat varumérket pa nytt innan likemedlet slipps ut pa marknaden i
importlandet?”

Provning av tolkningsfragorna

Genom sina fragor, vilka ska provas tillsammans, onskar den hénskjutande domstolen fa klarhet i
huruvida artikel 7.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att varumirkesinnehavaren kan motsétta sig
fortsatt marknadsforing av ett lakemedel som foretas av en parallellimportor, ndr importéren har
ompaketerat detta likemedel i en ny yttre forpackning pa vilken varumairket pa nytt har anbringats.

For det forsta ska det erinras om att varumairkets sirskilda foremal &r att utgora en ursprungsgaranti
for den vara som forsetts med varumirket och att om varan ompaketeras av tredje man utan
varumérkesinnehavarens samtycke kan detta medfora en verklig risk for ursprungsgarantin (se,
analogt, dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl,, C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 14
och dir angiven réttspraxis).
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For det andra ska det anmarkas att enligt artikel 7.2 i direktiv 2008/95 kan varumérkesinnehavaren inte
motsitta sig ompaketering, om detta leder till en avvikelse fran den fria rorligheten for varor och
varumirkesinnehavarens utdvande av denna rétt utgor en fortickt begransning av handeln mellan de
stater som dr parter i EES-avtalet i den mening som avses i artikel 13 andra meningen i detta avtal
(se, analogt, ndr det giller artikel 36 andra meningen FEUF, dom av den 26 april 2007, Boehringer
Ingelheim m.fl.,, C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 16 och dér angiven réttspraxis).

Varumairkesinnehavarens utdvande av sin rdtt att motséitta sig ompaketering utgér en fortackt
begransning, i den mening som avses i ovan ndmnda bestimmelse, om detta bidrar till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan de stater som ar parter i EES-avtalet ndr ompaketeringen sker pa
ett sadant sétt att varumarkesinnehavarens berittigade intressen respekteras (se, analogt, niar det géller
artikel 36 andra meningen FEUF, dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04,
EU:C:2007:249, punkt 17, och dom av den 28 juli 2011, Orifarm m.l., C-400/09 och C-207/10,
EU:C:2011:519, punkt 24 och dér angiven réttspraxis).

Det bidrar till en konstlad avskdrmning av marknaderna mellan de stater som ar parter i EES-avtalet
om innehavaren av ett varumirke motsdtter sig ompaketering i de fall en sadan ompaketering é&r
nodvindig for att den parallellimporterade varan ska kunna marknadsforas i importlandet (se, analogt,
dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 18 och dér
angiven rattspraxis).

Sasom framgér av domstolens praxis far ndmligen ritten for innehavaren, av en varumérkesrétt som é&r
skyddad i en medlemsstat, att motsitta sig marknadsféring under varumirket av ompaketerade varor
enbart begriansas i den man som den ompaketering som importoren foretar ar nodviandig for att
kunna marknadsfora varan i importmedlemsstaten (se, analogt, dom av den 11 juli 1996,
Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 56).

Av det ovan anforda foljer att den éndring som varje form av ompaketering av ett likemedel som ar
forsett med ett varumirke innebar — vilken till sin natur ar sadan att den medfor en risk for att
likemedlets ursprungliga beskaffenhet paverkas — kan forbjudas av varumirkesinnehavaren, sévida
inte ompaketeringen ar nodvandig for att mojliggora marknadsforing av parallellimporterade varor
och varumirkesinnehavarens berittigade intressen skyddas (se, analogt, dom av den 23 april 2002,
Boehringer Ingelheim m.fl., C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 34, och dom av den 26 april 2007,
Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 19).

Nir det sarskilt géller villkoret att ompaketeringen dr nodvandig, ska det bedomas med beaktande av
de omstandigheter som rader vid tidpunkten for marknadsféringen i importlandet och som gor det
objektivt nodvandigt att ompaketera likemedlet for att det ska kunna marknadsforas av
parallellimportéren i detta land. Innehavaren av ett varumirke dr inte berdttigad att motsétta sig
ompaketeringen, om detta medfor att den importerade varans faktiska tilltrade till importmarknaden
hindras (se, analogt, dom av den 12 oktober 1999, Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, punkt 43, och
dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl., C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 46).

I synnerhet ska det inledningsvis erinras om att varumirkesinnehavaren inte kan motsétta sig att varan
packas om nir forpackningen, i den storlek som innehavaren anvinder i den stat som é&r part till
EES-avtalet ddr importoren har kopt varan, inte kan marknadsfoéras i importmedlemsstaten i fraga,
bland annat om detta beror pd bestimmelser eller inhemsk praxis som innebar att enbart
forpackningar av en viss storlek dr tillatna, bestimmelser pa sjukforsakringsomradet som gor att
ersittningen for sjukvardskostnader &r beroende av forpackningsstorleken eller vil etablerad praxis
avseende receptforskrivning, som bland annat grundar sig pa de storleksnormer som rekommenderas
av yrkesorganisationer och sjukforsakringsinstitutioner (se, analogt, dom av den 11 juli 1996,
Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 53).
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Vidare ska det erinras om att ndr innehavaren anvinder flera olika forpackningsstorlekar i
importlandet, i enlighet med de bestimmelser och den praxis som géller dér, édr det inte tillrdackligt att
faststilla att en av dessa storlekar dven marknadsfors i den stat som é&r part till EES-avtalet, for att dra
slutsatsen att det inte dr nodvandigt att packa om varan. Det foreligger ndmligen en avskdrmning av
marknaderna om importéren enbart kan marknadsféra varan pa en begrinsad del av marknaden i
importlandet (se, analogt, dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93
och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 54).

Slutligen ska det erinras om att det aligger parallellimportoren att styrka att de villkor som innebér att
varumérkesinnehavaren inte har ratt att motsétta sig fortsatt marknadsforing av lakemedel ar uppfyllda
(se, analogt, dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249,
punkt 52).

I forevarande fall framgar det av begdran om forhandsavgorande att i alla stater som dr parter i
EES-avtalet dar Klyx har sldappts ut pa marknaden, diribland i de stater som berors i det nationella
malet, marknadsfors Klyx av Ferring i samma yttre férpackningar.

Det framgéar ddremot inte av de uppgifter som star till domstolens forfogande att nagon av de
situationer som anges i punkt 21 ovan skulle foreligga i férevarande fall eller att Klyx faktiska tillgang
till den danska marknaden skulle hindras pa grund av sdrskilda omstidndigheter som foreligger vid
tidpunkten for marknadsféringen.

Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att préva om en eller flera av de omstidndigheter som
anges i punkt 21 ovan foreligger i det nationella mélet. Om sa inte ar fallet kan varumérkesinnehavaren
motsitta sig den omtvistade ompaketeringen, eftersom varan som éar foremal for parallellimport kan
marknadsforas i Danmark i samma forpackning som den forpackning i vilken denna vara
marknadsfors i Norge.

Orifarm har i sina skriftliga inlagor gjort géllande att avskdrmningen av marknader &r en inneboende
konsekvens av att innehavaren har motsatt sig ompaketeringen, eftersom importéren endast kan
komma in pa den danska undermarknaden — vilken bestér i de forpackningar som innehaller 1 flaska
Klyx — genom att importera varan fran Norge i samma yttre forpackning. Utan den omtvistade
ompaketeringen skulle den importerade varan saledes endast kunna marknadsféras pa en begransad
del av den danska marknaden.

I detta hanseende konstaterar domstolen att handlingarna i mélet inte innehaller nagra uppgifter som
visar att marknaden for Klyx i forpackningar om 10 flaskor endast skulle utgora en begréinsad del av
marknaden i importlandet, det vill séga Danmark. Det ankommer under alla omstindigheter pa den
hinskjutande domstolen att kontrollera om ett sddant villkor ar uppfyllt i det nationella malet.

Mot denna bakgrund ska de fragor som har stillts besvaras pa foljande sitt. Artikel 7.2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att en varumairkesinnehavare kan motsitta sig fortsatt marknadsforing
av ett ladkemedel som foretas av en parallellimportor, ndr importéren har paketerat om likemedlet i en
ny yttre forpackning och pa denna pa nytt anbringat varumairket, ndr ldkemedlet i fraga kan
marknadsféras i importlandet — som é&r part i EES-avtalet — i samma forpackning som den
forpackning i vilken denna vara marknadsférs i exportlandet — som é&r part i EES-avtalet — och
importoren inte har visat att den importerade varan endast kan marknadsforas pa en begrénsad del av
marknaden i importlandet, vilket det ankommer p& den hinskjutande domstolen att prova.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

Artikel 7.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa, att en varumirkesinnehavare
kan motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel som foretas av en parallellimportor,
nidr importoren har paketerat om likemedlet i en ny yttre forpackning och pa denna pa nytt
anbringat varumirket, nir, likemedlet i fraga kan marknadsforas i importlandet — som éar part i
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992 — i samma foérpackning
som den forpackning i vilken denna vara marknadsfors i exportlandet — som é&r part i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet — och importoren inte har visat att den importerade
varan endast kan marknadsforas pa en begrinsad del av marknaden i importlandet, vilket det
ankommer pa den héanskjutande domstolen att prova.

Underskrifter

6 ECLIL:EU:C:2016:857



	Domstolens dom (femte avdelningen)
	Dom
	Tillämpliga bestämmelser
	EES-avtalet
	Unionsrätt
	Dansk rätt

	Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
	Prövning av tolkningsfrågorna
	Rättegångskostnader



