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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 oktober 2022 *

"Begidran om forhandsavgorande — Varumirkesratt — Forordning (EU) 2017/1001 —
Artikel 15.2 — Direktiv (EU) 2015/2436 — Artikel 15.2 — Konsumtion av de rittigheter som é&r
knutna till ett varumirke — Flaskor innehallande koldioxid — Utslippande p& marknaden en
medlemsstat av varumirkesinnehavaren — Aterférsiljare som aterfyller flaskorna och anbringar
nya etiketter pd — Invdndning som framstéllts av varumérkesinnehavaren — Skailig grund for att
motsitta sig fortsatt marknadsforing av varor pa vilka varumaérket anbringats”

I mal C-197/21,

angaende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Hogsta
domstolen (Finland) genom beslut av den 9 mars 2021, som inkom till domstolen den
29 mars 2021, i malet

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

mot

MySoda Oy,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna D. Gratsias, M. Ile$i¢ (referent),
I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Soda-Club (CO2) SA och SodaStream International BV, genom J. Bonsdorf, H. Pohjola och
B. Rapinoja, advokater,

* Rattegangssprak: finska.

SV
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— MySoda Oy, genom H.-M. Elo och E. Hodge, advokater,
— Finlands regering, genom S. Hartikainen, A. Laine och H. Leppo, samtliga i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, M. Huttunen och T. Sevén samtliga i
egenskap av ombud,

och efter att den 12 maj 2022 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 13.2 i radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse
enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
(EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad foérordning nr 207/2009), av artikel 152 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1), av artikel 7.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumadrkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och av artikel 15.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillnirmning av medlemsstaternas
varumadrkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s.1).

Begiran har framstillts i ett mél mellan & ena sidan Soda-Club (CO2) SA och SodaStream
International BV (nedan tillsammans kallade SodaStream) och a andra sidan MySoda Oy. Malet

ror ett pastatt intrdng i EU-varumirkena och de nationella varuméarkena SODASTREAM och
SODA-CLUB som de bada forstnamnda bolagen ar innehavare av.

Tillimpliga bestimmelser

Unionsrdtt

Forordning nr 207/2009,

I artikel 13 i forordning nr 207/2009, som har rubriken "Konsumtion av de rattigheter som ar
knutna till ett EU-varumairke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett EU-varumairke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvéindningen av EU-varumarket for
varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har sldppts ut pd marknaden under
varumairket i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet [EES].

2. Punkt 1 ska inte gélla ndr innehavaren har skilig grund att motsétta sig fortsatt

marknadsforing av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har forandrats eller forsamrats
efter att de har slappts ut pa marknaden.”
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Forordning 2017/1001

Forordning 2017/1001 upphévde och ersatte forordning nr 207/2009 med verkan fran och med
den 1 oktober 2017. Artikel 9 i férordningen, med rubriken "Rattigheter som &r knutna till ett
EU-varumairke”, har f6ljande lydelse:

”1. Registreringen av ett EU-varumairke ger innehavaren en ensamratt.

2. Utan att det paverkar innehavares rattigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumairket ska innehavaren av ett EU-varumairke ha rétt att forhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet, for varor eller tjanster,
anvénda ett tecken om

a) tecknet dr identiskt med EU-varumaérket och anvinds for varor eller tjanster som ér identiska
med dem for vilka EU-varumaérket &r registrerat,

b) tecknet ér identiskt med eller liknar EU-varumarket och anvinds for varor eller tjanster som ar
identiska med eller liknar de varor eller tjanster for vilka EU-varumarket dr registrerat, om
detta kan leda till forvéxling hos allmdnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

¢) tecknet ar identiskt med eller liknar EU-varumairket oavsett om det anviands fér varor och
tjanster som é&r identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka EU-varumairket &r
registrerat, om det senare dr ként i unionen och om anvidndningen av tecknet i fraga utan
skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for EU-varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:

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

I artikel 15 i forordning nr 2017/1001, som har rubriken "Konsumtion av de réttigheter som é&r
knutna till ett EU-varumairke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett EU-varumirke ger inte innehavaren rétt att férbjuda anvindningen av EU-varumarket for
varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har sldppts ut pa marknaden under
varumérket i [EES].

2. Punkt 1 ska inte gélla ndr innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt

marknadsforing av varorna, sirskilt ndr varornas beskaffenhet har fordndrats eller forsémrats
efter att de har slappts ut pa marknaden.”

ECLI:EU:C:2022:834 3
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Direktiv 2008/95

I artikel 7 i direktiv 2008/95, med rubriken "Konsumtion av de rattigheter som &r knutna till ett
varumaérke”, anges foljande:

”1. Ett varumaérke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvandningen av varumaérket for varor
som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut paA marknaden under varumérket inom
gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gilla nidr innehavaren har skilig grund att motsdtta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har férdndrats eller forsamrats

efter att de har slappts ut pa marknaden.”

Direktiv 2008/32 upphévdes genom direktiv 2015/2436, med verkan fran den 15 januari 2019.

Direktiv 2015/2436

I artikel 10 i direktiv 2015/2436, som har rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varumérke”,
foreskrivs foljande i punkterna 1 och 3:

”1. Registreringen av ett varumairke ger innehavaren en ensamritt.

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:

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

”

Artikel 15 i direktivet, med rubriken "Konsumtion av de rittigheter som &r knutna till ett
varumaérke”, har foljande lydelse:

”1. Ett varumaérke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvandningen av varumaérket for varor
som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har slippts ut pa marknaden under
varumadrket inom unionen.

2. Punkt 1 ska inte gélla ndr innehavaren har skilig grund att motséitta sig fortsatt

marknadsforing av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har férdndrats eller forsamrats
efter att de har slappts ut pd marknaden.”

Finsk rdtt
Konsumtion av de rittigheter som &r knutna till ett varumarke regleras i 9 § varumarkeslagen

(544/2019) av den 26 april 2019, som tradde i kraft den 1 maj 2019. 1 9 § 1 mom. foreskrivs att
varumdrkesinnehavaren inte far forbjuda anvindning av tecknet pa varor som innehavaren eller
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nagon annan med innehavarens samtycke har slappt ut pd marknaden under varumérket inom
EES. Enligt andra stycket i nimnda paragraf fir en varumairkesinnehavare, trots vad som
foreskrivs i forsta stycket, forbjuda anvdndning av tecknet pa varor, om innehavaren har en
grundad anledning att motsitta sig senare tillhandahéllande eller utslippande pa marknaden av
varorna. En varumairkesinnehavare kan forbjuda anvindning av tecknet sdrskilt om varornas
skick har éndrats eller kvalitet forsdmrats efter att de slappts ut pa marknaden.

10 a § varumairkeslagen (1715/1995), som var i kraft till och med den 31 augusti 2016, och darefter
8 § varumairkeslagen (616/2016), som var i kraft till och med den 30 april 2019, motsvarade i allt
vasentligt 9 § varumarkeslagen (544/2019), som ér tillaimplig fran och med den 1 maj 2019.

Mailet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Det multinationella foretaget SodaStream tillverkar och salufér kolsyremaskiner som gor det
mojligt for konsumenterna att utifran kranvatten bereda kolsyrat vatten och smaksatta kolsyrade
drycker. I Finland salufér SodaStream dessa maskiner tillsammans med en pafyllningsbar
koldioxidflaska som é&ven saluférs separat. SodaStream-bolagen é&r innehavare av
EU-varumirkena och de nationella varumédrkena SODASTREAM och SODA-CLUB. Dessa
varumirken aterfinns pa etiketten pad dessa aluminiumflaskor och ar dven ingraverade pa
flaskorna.

MySoda, som har sitt site i Finland, salufér i den medlemsstaten kolsyremaskiner fér drycker med
varumérket MySoda. Maskinerna salufors i forpackningar som vanligtvis inte innehéller ndgon
koldioxidflaska. Sedan juni 2016 salufér MySoda koldioxidflaskor som fyllts i Finland och som
kan anvdndas med sévidl MySodas egna som SodaStreams kolsyremaskiner. Vissa av dessa flaskor
har ursprungligen slappts ut pd marknaden av SodaStream.

MySoda mottar via distributdrer tomma SodaStream-flaskor som konsumenterna returnerat och
fyller dérefter flaskorna med koldioxid. Bolaget byter ut de ursprungliga etiketterna mot sina egna
etiketter men lamnar SodaStreams ingraverade varumaérken synliga pé flaskan.

MySoda anvédnder dérvid tva olika etiketter. Pa den forsta etiketten, som &r rosa, forekommer i
stort typsnitt MySodas logotyp och orden "Finsk koldioxid fér kolsyremaskiner” och i litet
typsnitt namnet MySoda i egenskap av foretag som har fyllt flaskan samt en hénvisning till
bolagets webbplats for ytterligare information. P4 den andra etiketten, som dr vit, aterfinns ordet
"koldioxid” i versaler, pa fem olika sprak, och bland de upplysningar om varan som anges i
gemener, namnet MySoda i egenskap av foéretag som har fyllt flaskan samt en férklaring om att
MySoda inte har nagon koppling till vare sig flaskans ursprungsleverantor, dennes foretag eller
till det registrerade varumarket, vilka dr synliga pa flaskan. Denna etikett innehéller dessutom en
hanvisning till MySodas webbplats for ytterligare information.

SodaStream véickte talan vid Marknadsdomstolen (Finland) och yrkade att den skulle faststilla att
MySoda i Finland hade gjort intrdng i varumérkena SODASTREAM och SODACLUB genom att
utan tillstand frdn innehavarna marknadsfora och silja koldioxidflaskor som var forsedda med
dessa varumadrken.

ECLI:EU:C:2022:834 5
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SodaStream gjorde géllande att MySodas agerande utgor ett vésentligt ingrepp i de réttigheter
som &dr knutna till ndimnda varumérken och leder till en betydande risk for forvaxling hos
omsittningskretsen vad giller koldioxidflaskornas ursprung genom att ge ett felaktigt intryck av
att det finns ett kommersiellt eller ekonomiskt band mellan SodaStream och MySoda.

SodaStream har darutdver understrukit att de koldioxidflaskor som salufors pa den finska
marknaden inte alla dr av samma kvalitet eller har samma egenskaper. De aterforséljare som
aterfyller flaskorna av varumirket SodaStream utan tillstand besitter inte nodvéndigtvis de
kunskaper och den know-how som kréavs for att sdkerstilla att flaskorna anvénds och hanteras pa
ett sikert och korrekt sdtt. SodaStream kan inte hallas ansvarigt for skador som orsakats av
koldioxidflaskor som dessa aterforséljare aterfyllt.

MySoda har genmalt att ett byte av etikett inte inverkar menligt pa varumairkets funktion att ange
flaskans ursprung, eftersom omséittningskretsen forstar att etiketten endast anger koldioxidens
ursprung och namnet pa den aterforsiljare som har fyllt pa den flaska vars ursprung ar ingraverat
pa flaskan.

Genom mellandom av den 5 september 2019 bifoll Marknadsdomstolen delvis SodaStreams
yrkanden. Den stodde sig dérvid pd domen av den 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10,
EU:C:2011:485).

Denna domstol i forsta instans fann att det inte hade visats att MySodas agerande fordandrar eller
forsamrar koldioxidflaskorna eller deras innehall, eller att det skadar SodaStreams anseende pa
grund av riskerna for siakerheten hos bolagets produkter. Inte heller har detta agerande asamkat
SodaStream en skada som utgor skalig grund for bolaget att motsitta sig agerandet. Vad giller de
vita etiketterna fann ndimnda domstol att de inte hade gett det felaktiga intrycket av att det fanns
ett ekonomisk band mellan MySoda och SodaStream. Marknadsdomstolen fann daremot att
anvandningen av de rosafirgade etiketterna kunde ge en normalt informerad och skiligen
uppmairksam genomsnittskonsument intrycket av att det fanns ett sddant band. Némnda
domstol fann darfor att anvindningen av dessa rosafirgade etiketter motiverade att SodaStream
motsatte sig MySodas agerande.

Den hénskjutande domstolen, Hogsta domstolen (Finland), meddelade provningstillstand for
SodaStreams och MySodas respektive overklaganden av denna mellandom.

Den hinskjutande domstolen har for det forsta angett att unionsrétten inte innehaller nagra
detaljerade bestammelser om villkoren for att det ska anses foreligga skilig grund for
varumdrkesinnehavaren att motsétta sig marknadsforing av varor efter det att de har slappts ut pa
marknaden. Den anser att EU-domstolens praxis inte ger nagot tydligt svar pa de fragor som
uppkommer i det nationella malet.

For det forsta framgar det inte klart av domstolens praxis huruvida de villkor som slogs fast i
domen av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m. fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93,
EU:C:1996:282), ar tillampliga pda ompaketering av varor som saluforts i en och samma
medlemsstat. For det andra undrar den hénskjutande domstolen huruvida den omstindigheten
att varumairkesinnehavarens etikett byts ut mot en ny etikett ska anses utgora ompaketering i den
mening som avses i EU-domstolens praxis. Den hénskjutande domstolen undrar &ver vilken
betydelse som ska tillmatas den omstandigheten att den vara som &r aktuell i det nationella malet
bestar dels av flaskan som hérrdr fran varumirkesinnehavaren, dels av koldioxid som héarror fran
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aterforsiljaren. Det framgar inte klart om det i detta avseende é&r avgorande att
omsittningskretsen forstar att etiketten endast anger koldioxidens ursprung, eftersom flaskans
ursprung kan identifieras med hjilp av det pa flaskan ingraverade varumarket.

Den hénskjutande domstolen anser vidare att omstdndigheterna i det nationella malet skiljer sig
fran omsténdigheterna i det mal som avgjordes genom domen av den 14 juli 2011, Viking Gas
(C-46/10, EU:C:2011:485). I det malet hade ndmligen de varumérken som anbringats pa
gasflaskor varken avlagsnats eller tickts over, vilket torde utesluta att det anses att flaskornas
beskaffenhet har fordndrats genom att deras ursprung doljs. I forevarande fall har aterforséljaren
bytt ut den ursprungliga etiketten mot sin egen etikett som técker den storsta delen av flaskans
utsida, samtidigt som det ursprungliga ingraverade varumairket fortfarande ar synligt pa flaskans
ovre del.

Slutligen har den hénskjutande domstolen péapekat att om utbytet av originaletiketten ska
beddmas mot bakgrund av de kriterier som angetts i domen av den 11 juli 1996, Bristol-Myers
Squibb m. fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282), framgar det inte klart av
EU-domstolens praxis huruvida, och i sa fall pa vilket sdtt, varornas avsedda anvindning ska
beaktas vid bedomningen av det kriterium som avser nodvindigheten av ett sadant utbyte. Den
omstdndigheten att koldioxidflaskorna &r avsedda att ateranvdndas och éterfyllas ett stort antal
ganger kan dndra originaletiketternas skick. Den hénskjutande domstolen vill fa klarhet i
huruvida den omsténdigheten att den originaletikett som anbringats av varumirkesinnehavaren
har skadats eller avldgsnats, eller den omstindigheten att en aterforsiljare har bytt ut denna
originaletikett mot sin egen etikett kan anses utgora sadana omstdndigheter som motiverar att
det anses nodvandigt att byta ut eller ersitta etiketten med aterforsiljarens egen etikett for att de
flaskor som denne aterfyllt/fyllt pa ska kunna slappas ut pa marknaden.

Mot denna bakgrund beslutade Hogsta domstolen att vilandeforklara mélet och stélla foljande
tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Ska de sa kallade Bristol-Myers Squibb-kriterierna och sarskilt det sa kallade villkoret
avseende nodvindighet, vilka utvecklats i EU-domstolens praxis rorande ompaketering och
ommairkning vid parallellimport, &ven tillimpas nédr det ér fraga om ompaketering eller
ommarkning av varor som av varumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke har slappts
ut pa marknaden i en medlemsstat, och ompaketeringen eller ommaérkningen sker i syfte att
sdlja varorna i samma medlemsstat?

2) Om en varumirkesinnehavare forsett koldioxidflaskor med sitt varumérke nér dessa slapps ut
pa marknaden och varumairket har anbringats bade pa flaskans etikett och ingraverats i
flaskhalsen, ska d& de ovanndmnda Bristol-Myers Squibb-kriterierna, och sérskilt det sa
kallade villkoret avseende nodvandighet, dven tillimpas i en situation dir en tredje man
aterfyller flaskorna med koldioxid i syfte att saluféra dem, avldgsnar originaletiketten och
byter ut denna mot en etikett som ér forsedd med naimnde tredje mans varumarke, samtidigt
som varumairket for den som slippt ut flaskan pa marknaden fortfarande &r synligt pa
graveringen pa flaskhalsen?

3) Ar det mgjligt att i den situation som beskrivs ovan anse att avligsnandet och utbytet av den
etikett som &r forsedd med varumairket principiellt dventyrar varumairkets grundldggande
funktion som &r att garantera flaskans ursprung, eller har det betydelse for huruvida villkoren
for ompaketering och ommarkning ar tillimpliga att

ECLI:EU:C:2022:834 7
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— omsdttningskretsen ska anses ha fatt intrycket att etiketten endast hénvisar till
koldioxidens ursprung (och saledes till den som fyllt pa flaskan), eller att

— omsidttningskretsen ska anses ha fatt intrycket att etiketten atminstone delvis dven hanvisar
till flaskans ursprung?

4) I den man som avldgsnandet och utbytet av koldioxidflaskornas etikett ska bedomas utifran
villkoret avseende noddvindighet, kan den omstindigheten att de etiketter som
varumarkesinnehavaren anbringat pa de flaskor som slappts ut pd marknaden oavsiktligt
skadats eller lossnat, eller den omsténdigheten att etiketterna har avlagsnats och bytts ut av
en person som tidigare fyllt pa flaskorna, anses vara en saddan omstédndighet som gor att det
ska anses vara nodvindigt att regelmaéssigt byta ut etiketterna mot en etikett fran den person
som fyllt pa flaskorna for att kunna slappa ut de aterfyllda flaskorna pa marknaden?”

Provning av tolkningsfragorna

EU-domstolen papekar inledningsvis papekas att den hénskjutande domstolens fragor, vad géller
EU-varumirkena, avser tolkningen av artikel 13.2 i férordning nr 207/2009 och artikel 15.2 i
forordning 2017/1001 och, vad giller de nationella varumaérkena, tolkningen av artikel 7.2 i
direktiv 2008/95 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436.

De hédndelser som utgor de faktiska omstdndigheterna i det nationella malet tog sin borjan
ijuni 2016 och omfattas delvis av bestimmelserna i férordning nr 207/2009 och direktiv 2008/95
och delvis av bestimmelserna i forordning nr 2017/1001 och direktiv 2015/2436. Eftersom de i det
nationella malet relevanta bestimmelserna i dessa forordningar respektive direktiv i allt vasentligt
har samma lydelse och svaren pa den hdnskjutande domstolens fragor av det skilet 4r desamma
oberoende av vilket direktiv eller vilken forordning som ska tillimpas kommer domstolen
emellertid endast att hénvisa till bestimmelserna i artikel 15 i férordning 2017/1001 och
artikel 15 i direktiv 2015/2436 nédr den besvarar fragorna (se, analogt, dom av den
9 november 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, punkt 32 och dér angiven
rdttspraxis).

Det framgar dessutom av beslutet om hénskjutande att dessa fragor har stallts inom ramen for en
tvist som uppkommit i samband med den fortsatta marknadsforingen, i Finland, av
koldioxidflaskor som tillverkats och ursprungligen saluforts av SodaStream och som ar avsedda
att ateranvdndas och aterfyllas ett stort antal ganger. MySoda, som via distributorerna tagit emot
tomma SodaStream-koldioxidflaskor som konsumenterna har returnerat, aterfyller flaskorna,
avldgsnar etiketten med det ursprungliga varumarket och ersdtter den med sina egna etiketter
som innehaller MySodas logotyp, samtidigt som det ursprungliga ingraverade varumarket lamnas
synligt pa flaskans utsida.

Mot bakgrund av dessa fortydliganden ska det anses att den hénskjutande domstolen har stallt
sina fyra fragor, vilka ska provas tillsammans, for att fa klarhet i huruvida, och i féorekommande
fall under vilka villkor, en innehavare av ett varumarke, som i en medlemsstat har salufort varor
forsedda med detta varumirke och som ar avsedda att dteranvdndas och aterfyllas ett stort antal
ganger, har ratt att med stod av artikel 15.2 i férordning 2017/1001 och artikel 15.2 i
direktiv 2015/2436, motsitta sig fortsatt marknadsforing av dessa varor, i ssmma medlemsstat, av
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en aterforsiljare som har éaterfyllt varorna och bytt ut etiketten med det ursprungliga varumarket
mot en annan etikett samtidigt som det ursprungliga varumarket fortfarande ldmnas synligt pa
varorna.

Domstolen erinrar inledningsvis om att artikel 9 i forordningen och artikel 10 i direktivet ger
innehavaren av ett EU-varumirke respektive innehavaren av ett nationellt varumérke en
ensamratt som innebér att denne kan hindra tredje man fran att bland annat utbjuda varor
forsedda med innehavarens varumarke till forséljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa
dandamal. Artikel 15.1 i samma forordning och artikel 15.1 i direktivet innehaller ett undantag fran
denna regel, genom att det déri foreskrivs att varumérkesinnehavarens rattigheter konsumeras nar
varorna har forts ut pa marknaden inom EES av innehavaren eller med dennes samtycke (se,
analogt, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 26 och dér angiven
rattspraxis).

Vad giller artiklarna 10 och 15 i direktiv 2015/2436 ska det sdrskilt tilliggas att de innebér en
fullstindig harmonisering av reglerna om de rittigheter som ar knutna till ett varuméirke och
saledes definierar de rittigheter som tillkommer varumérkesinnehavarna inom unionen (se, for
ett liknande resonemang dom av den 22 september 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, punkt 32 och dir angiven rattspraxis, och, analogt, dom av den 29 juli 2019,
Pelham m.fl., C-476/17, EU:C:2019:624, punkt 85 och dér angiven réttspraxis).

Enligt artikel 15.2 i férordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 giller emellertid
att en varumirkesinnehavare som har skdlig grund for detta fir motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varor forsedda med dennes varumarke, sarskilt ndr varornas beskaffenhet har
forandrats eller forsamrats efter det att de har slappts ut pa marknaden. Syftet med denna rétt att
motsitta sig marknadsforing, som utgor ett undantag fran den grundliaggande principen om fri
rorlighet for varor, dr endast att skydda de rattigheter som omfattas av det sarskilda foremalet for
varumirket, med hénsyn till varumirkets grundliggande funktion (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl., C-143/00, EU:C:2002:246,
punkt 28).

Domstolen har séiledes vid upprepade tillfillen slagit fast att det sdrskilda foremalet for
varumdrkesritten i synnerhet &r att varumairkesinnehavaren ska garanteras ensamritt att
anvinda varumirket ndr en vara fors ut pa marknaden for forsta gangen och att
varumirkesinnehavaren darigenom ska skyddas mot konkurrenter som vill missbruka
varumadrkets stéllning och anseende genom att sélja varor som otillborligen har forsetts med detta
varumarke. Vid faststallandet av den exakta rickvidden for varumarkesinnehavarens ensamritt,
maste det tas hénsyn till varumairkets grundliggande funktion, som &r att garantera
konsumenten eller slutanvdndaren varans eller tjanstens ursprung, sa att det ar mdojligt att utan
risk for forvaxling sarskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (dom av den
20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 37 och dér angiven réttspraxis).

Fragan huruvida varumirkesinnehavaren kan motsétta sig fortsatt marknadsforing av varor
forsedda med dennes varumirke, sérskilt aterforséljarens atgérder avseende avligsnande av
ursprungsetiketter och anbringande av nya etiketter pa dessa varor samtidigt som ett
ursprungligt varumirke ldmnas synligt, ska saledes provas mot bakgrund av
varumirkesinnehavarens beréttigade intressen, bland annat intresset av att skydda varumarkets
grundldggande funktion, vilken &r att garantera mérkesvarans ursprung for konsumenten eller
slutanvéndaren.

ECLI:EU:C:2022:834 9
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Sasom generaladvokaten papekade i punkt 22 i sitt forslag till avgorande ér
varumdrkesinnehavarens ratt att motsétta sig fortsatt marknadsforing av varor som ér forsedda
med dennes varumirke inte obegrinsad, eftersom den med nodvindighet utgor en begransning
av den grundldggande principen om fri rorlighet for varor.

I forevarande fall ar det utrett att de aktuella koldioxidflaskorna slapptes ut pa marknaden inom
EES for forsta gangen av innehavarna av de EU-varumirken och de nationella varumirken som
anbringats pa flaskorna.

Enligt domstolens praxis innebar forséljning av en aterfyllningsbar gasflaska, avinnehavaren av de
varumdrken som anbringats pa flaskan, att de rattigheter som innehavaren har till f6ljd av
registreringen av dessa varumirken konsumeras och att rdtten att fritt forfoga over flaskan,
inbegripet rdtten att byta ut den eller fa den aterfylld hos valfritt foretag overgar pa koparen.
Denne koparens riatt medfor en motsvarande rétt for konkurrenterna till innehavaren av de
varumérken som anbringats pa flaskan att aterfylla och byta ut tomma flaskor (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 35).

Aterforsiljarens agerande, som bestar i att aterta flaskorna, vilka har returnerats tomma av
konsumenterna, och anbringa sina egna etiketter pa dem efter att ha avldgsnat dem som forsetts
med de ursprungliga varumérkena, samtidigt som det ursprungliga varumarket lamnas synligt pa
flaskorna, kan likvél omfattas av tillimpningsomradet for artikel 15.2 i férordning nr 2017/1001
och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436.

Sasom det har erinrats om i punkt 34 ovan har en varumairkesinnehavare, enligt artikel 15.2 i
forordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436, emellertid rétt att motsitta sig
fortsatt marknadsforing av varorna, trots att de varor som bar dennes varumarke har slappts ut pa
marknaden, om denne har skilig grund hérfor. Det typfall avseende fordndring eller forsémring av
varornas beskaffenhet som uttryckligen anges i dessa bestimmelser utgor endast ett exempel och
inte en uttommande angivelse av vad som kan utgora skilig grund for att principen om
konsumtion inte ska kunna tillimpas (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011,
Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 36).

Nér det géiller parallellimport av ompaketerade lakemedel har domstolen slagit fast ett antal
villkor som i detta specifika ssmmanhang ska tjdna till att avgora om skilig grund foreligger (se,
bland annat 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).

I ett sammanhang som mer liknar den situation som ar for handen i det nationella malet har
domstolen slagit fast att det foreligger en sadan skilig grund dven nér tredje mans anvandning av
ett kdnnetecken som dr identiskt med eller liknar ett varumairke allvarligt skadar varumarkets
renommé, eller nir denna anviandning sker pa ett sddant sdtt att det ges intryck av att det
foreligger ett ekonomiskt band mellan varumérkesinnehavaren och denne tredje man, och
sarskilt om det ges intryck av att sistnamnda person ingdr i varumairkesinnehavarens
aterforséljarorganisation eller att det foreligger ett sédrskilt samband mellan de tva personerna (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin, EU:C:2010:416,
punkterna 79 och 80, och dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485,
punkt 37).
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Hiarav foljer att ett felaktigt intryck vad giller forekomsten av ett ekonomiskt band mellan
varumirkesinnehavaren och en aterforsiljare som konsumenterna kan fa ér en av de situationer
d& varumairkesinnehavaren har skilig grund att motsdtta sig att en &terforsdljare fortsatter
marknadsforingen av varor som bar varumirkesinnehavarens varumaérke, bland annat nir
aterforséljaren avldgsnar den etikett pa vilken det ursprungliga varumairket éterges och anbringar
sin egen etikett pa varan, samtidigt som det ursprungliga varumaérket lamnas synligt. Den
omstdndigheten att aterforséljarens atgérder for fortsatt marknadsforing av varorna i fraga har
vidtagits i den medlemsstat dédr dessa varor ursprungligen sldpptes ut pa marknaden har ingen
avgorande betydelse for bedomningen av om varumarkesinnehavaren har sadan skalig grund for
sin invdndning.

Vid bedomningen av om det foreligger ett sddant felaktigt intryck ska samtliga omstdndigheter
rorande aterforsdljarens agerande beaktas, sasom hur flaskorna presenteras for konsumenterna
efter det att de nya etiketterna anbringats och under vilka villkor de salufors, bland annat praxis
inom den berorda branschen for aterfyllning av flaskorna (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkterna 39 och 40).

Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att bedoma huruvida det eventuellt foreligger ett
felaktigt intryck vad géller forekomsten av ett ekonomiskt band mellan varumérkesinnehavarna
och den aterforsdljare som har aterfyllt de flaskor som é&r aktuella i det nationella malet.
EU-domstolen dock tillhandahalla den hanskjutande domstolen alla uppgifter om unionsréttens
tolkning som kan vara anvidndbara for den i det avseendet (se, analogt, dom av den 7 april 2022,
Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, punkt 46 och dér angiven réttspraxis).

EU-domstolen pépekar saledes, for det forsta, att omfattningen av de uppgifter som finns pa de
nya etiketterna ér av stor betydelse. Sdsom generaladvokaten betonade i punkt 51 i sitt forslag till
avgorande ska det helhetsintryck som flaskan ger genom den nya mérkningen bedémas for att
avgora om uppgifterna om den varumairkesinnehavare som har tillverkat flaskan liksom
uppgifterna om den éterforséljare som aterfyller densamma framstar som klara och tydliga for en
normalt informerad samt skdligen uppmiérksam konsument. Dessa uppgifter, som presenteras
med hjilp av en ny etikett, far i synnerhet inte ge intryck av att det finns ett ekonomiskt band
mellan den aterforséljare som har aterfyllt flaskan och innehavaren av det ursprungliga
varumarket.

For det andra ska det vid bedomningen av det intryck som den nya mérkningen ger éven tas
hansyn till praxis inom den berdérda branschen och till fragan huruvida konsumenterna ar vana
vid att flaskor aterfylls av andra aktorer dn innehavaren av det ursprungliga varumérket.

Den omsténdigheten att den aktuella varan bestar dels av en flaska som ar avsedd att ateranvéndas
och aterfyllas ett stort antal ganger, dels av flaskans innehall, kan vara relevant for att avgéra om
konsumenterna kan ha fatt ett sddant felaktigt intryck. Det ska visserligen beaktas att den breda
allménheten, pa grund av det funktionella sambandet mellan en flaska och dess innehall, riskerar
att anta att bdda normalt sett har samma kommersiella ursprung. Aven om det emellertid ir
omdjligt att anvidnda komprimerad eller till vitska fortdtad gas utan de metallbehallare de
forvaras i och d&ven om denna typ av flaska déarfor kan anses utgora en forpackning (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 20 november 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389,
punkt 40), kommer dessa flaskor — i den méan de i atervinningssyfte ar avsedda att ateranvéindas
och aterfyllas ett stort antal gdnger — inte nodvandigtvis att uppfattas som om de har samma
kommersiella ursprung som den gas som flaskorna innehéller.
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Vad sirskilt géller villkoren for aterfyllning av tomma flaskor, kan det, sdsom generaladvokaten
papekade i punkt 56 i sitt forslag till avgorande, antas att en konsument som vénder sig direkt till
en annan aktor 4n den som innehar det ursprungliga varumarket for fa en tom flaska aterfylld eller
byta ut den mot en aterfylld flaska ldttare kan fa kinnedom om att det inte finns nagot ekonomiskt
band mellan denna aktér och varumirkesinnehavaren.

I forevarande fall framgar det av beslutet om hanskjutande och av de skriftliga yttrandena fran
parterna i det nationella malet att varken innehavarna av de ursprungliga varumairkena eller
aterforsiljaren salufor sina koldioxidflaskor direkt till konsumenterna, utan flaskorna ar endast
tillgangliga for forséljning i aterforséljarnas butiker.

Att konsumenterna inte har ndgon direktkontakt med aterforséljaren kan ge upphov till en risk for
forvaxling hos konsumenterna vad giller forhallandet mellan aterfoérséljaren och innehavarna av
de ursprungliga varumérkena. En sadan situation kan séledes medfora att varumarket inte fullgor
sin grundldggande funktion, vilken det erinrats om i punkt 35 ovan, och diarmed motivera en
tillampning av artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 och artikel 15.2 i férordning 2017/1001.

For det tredje framgar det av domstolens praxis att den omsténdigheten att det varumérke som
ursprungligen anbringats pa flaskan forblir synligt trots att aterforsdljaren har anbringat
ytterligare en etikett dr en relevant omstdndighet, i den man den forefaller utesluta att
mirkningen har dndrat flaskornas beskaffenhet genom att dolja deras ursprung (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 41).

Mot bakgrund av det ovanstaende ska tolkningsfragorna besvaras enligt foljande. Artikel 15.2 i
forordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 ska tolkas sa pa sa sitt att en
varumairkesinnehavare, som i en medlemsstat har salufért varor forsedda med detta varumairke
och som é&r avsedda att ateranvindas och aterfyllas ett stort antal génger, inte har rétt att med
stod av dessa bestimmelser, motsitta sig fortsatt marknadsforing av dessa varor, i samma
medlemsstat, av en aterforsdljare som har &terfyllt varorna och bytt ut etiketten med det
ursprungliga varumairket mot en annan etikett, samtidigt som det ursprungliga varumarket
fortfarande lamnas synligt pa varorna, savitt denna nya mérkning inte ger konsumenterna det
felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan &terforséljaren och
varumdrkesinnehavaren. Vid prévningen av huruvida det foreligger en sddan risk for forvixling
ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av de uppgifter som aterfinns pa varan och
dess nya mairkning, och mot bakgrund av gingse distributionsmetoder inom den berdrda
branschen och konsumenternas kinnedom om dessa metoder.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft &dr inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

Artikel 15.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken och artikel 15.2 i Europaparlamentets och radets
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direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas
varumirkeslagstiftning

ska tolkas pa sa sitt att

en varumirkesinnehavare, som i en medlemsstat har salufort varor forsedda med detta
varumirke och som ir avsedda att ateranvidndas och aterfyllas ett stort antal ganger, inte
har ritt att med stod av dessa bestimmelser motsitta sig fortsatt marknadsforing av dessa
varor, i samma medlemsstat, av en aterforsiljare som har aterfyllt varorna och bytt ut
etiketten med det ursprungliga varumirket mot en annan etikett, samtidigt som det
ursprungliga varumirket fortfarande limnas synligt pa varorna, savitt denna nya mérkning
inte ger konsumenterna det felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan
aterforsiljaren och varumirkesinnehavaren. Vid provningen av huruvida det foreligger en
sadan risk for forvixling ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av de uppgifter
som aterfinns pa varan och dess nya mirkning, och mot bakgrund av gingse
distributionsmetoder inom den berorda branschen och konsumenternas kinnedom om
dessa metoder.

Underskrifter
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