DOM AV DEN 12.10.1999 — MAL C-379/97

DOMSTOLENS DOM
den 12 oktober 1999 *

I mal C-379/97,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), fran
So- og Handelsret (Danmark), att domstolen skall meddela ett forhandsavgo-
rande i det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

Pharmacia & Upjohn SA, tidigare Upjohn SA,

och

Paranova A/S,

angdende tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu artiklarna 28
EG och 30 EG i dndrad lydelse) samt av artikel 7 i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13,
volym 17,s. 178),

meddelar

* Rittegdngssprik: danska.
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DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, R. Schintgen samt domarna
P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (referent), G. Hirsch, P. Jann och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: bitradande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Pharmacia & Upjohn SA, genom advokaterna K. Dyekjer-Hansen och
M. Eckhardt-Hansen, Képenhamn,

— Paranova A/S, genom advokaten E.B. Pfeiffer, Képenhamn,

— Nederldndernas regering, genom bitridande juridiske radgivaren J.G Lam-
mers, utrikesministeriet, 1 egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom D. Cooper, Treasury Solicitor’s
Department, i1 egenskap av ombud, bitridd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H.C. Stevlbzk, rittstjins-
ten, 1 egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 16 september
1998 av: Pharmacia & Upjohn SA, foretrdtt av K. Dyekjer-Hansen, Paranova A/
S, foretritt av E.B. Pfeiffer, Nederlindernas regering, foretradd av bitridande
juridiske radgivaren J.S. van den Oosterkamp, utrikesministeriet, i egenskap av
ombud, Férenade kungarikets regering, féretradd av S. Ridley, Treasury Solici-
tor’s Department, i egenskap av ombud, bitrdidd av D. Alexander, och kommis-
sionen, foretridd av H.C. Stevlbzk,

och efter att den 19 november 1998 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Se- og Handelsretten har genom beslut av den 31 oktober 1997, som inkom till
domstolen den 6 november 1997, i enlighet med artikel 177 1 EG-fordraget (nu
artikel 234 EG) stillt tre frigor om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-
fordraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i dndrad lydelse) samt av artikel 7 i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT 1989 L 40, s. 1, svensk special-
utgava, omrade 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet). '

Fragorna har uppkommit i en tvist mellan Pharmacia & Upjohn SA, tidigare
Upjohn SA (nedan kallat Upjohn), ett danskt bolag som tillhér den inter-
nationella koncernen Upjohn (nedan kallad Upjohn-koncernen), mot Paranova
A/S (nedan kallat Paranova) angdende saluféring av likemedel som producerats
av Upjohn-koncernen och parallellimporterats av Paranova till Danmark.
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Tillimpliga bestammelser

Enligr artikel 30 i fordraget skall kvantitativa importrestriktioner samt atgarder
med motsvarande verkan vara forbjudna mellan medlemsstaterna. Dock skall
enligt artikel 36 i fordraget sddana férbud mot eller restriktioner fér import som
grundas pa hinsyn till intresset att skydda industriell och kommersiell dganderitt
vara tillaitna, om de inte utgor ett medel for godtycklig diskriminering eller
innefattar en fortdckt begrinsning av handeln mellan medlemsstaterna.

I artikel 7 1 direktivet, under rubriken ”[k]onsumtion av de rittigheter som ir
knutna till ett varumairke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att férbjuda anvindningen av
varumirket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden under varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gélla ndr innehavaren har skilig grund att motsitta sig
fortsatt marknadsforing av varorna, sirskilt nidr varornas beskaffenhet har
fordandrats eller forsimrats efter att de har forts ut pd marknaden.”

Malet vid den nationella domstolen

Vid tiden f6r omstindigheterna i malet vid den nationella domstolen saluférde
Upjohn-koncernen i gemenskapen ett antibiotiskt dmne, clindamycin, 1 olika
former. For detta indamdl anvinde den varumirket Dalacin i Danmark,
Tyskland och Spanien, varumirket Dalacine i Frankrike och varumirket
Dalacin C i 6vriga medlemsstater.
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¢  Att det forekommer olika varumirken férklaras bland annat av ett avtal som
ingicks dr 1968 mellan Upjohn-koncernen och bolaget American Home Products
Corporation, enligt vilket Upjohn-koncernen atog sig att begransa anviandningen
av varumirket Dalacin till formen ”Dalacin” f6ljd av bokstaven ”C” eller andra
uppgifter i utbyte mot att American Home Products Corporation inte motsatte
sig att Upjohn-koncernen anvinde varumirket Dalacin i Uruguay. Till foljd av
Upjohn-koncernens svirigheter att erhilla registrering av varumirket Dalacin C i
ett antal linder hade American Home Products Corporation gett koncernen
tillstind att dir utnyttja varumirket Dalacin.

7 Paranova hade i Frankrike kopt gelékapslar med clindamycin, férpackade i askar
om 100 och utférda pd marknaden av Upjohn-koncernen under varumairket
Dalacine, for att vidareforsiljas i Danmark under varumairket Dalacin. Paranova
hade dessutom i Grekland képt injektionsampuller med clindamycin saluférda av
Upjohn-koncernen under varumirket Dalacin C. Denna produkt salufordes, efter
att ha ompaketerats av Paranova, i Danmark under varumirket Dalacin.

s Upjohn ansokte hos Ballerup Fogedret om interimistiskt forbud for Paranova att
under varumirket Dalacin féra ut dessa likemedel pd marknaden och forsilja
dem. Fogedretten avslog denna ansokan. @stre Landsret dndrade efter Gver-
klagande detta beslut och bifoll ansskan om interimistiska atgarder.

9 Vid omprovningen av detta férbud vid Se- og Handelsretten gjorde Upjohn bland
annat gillande att det utbyte av ett varumirke mot ett annat som Paranova utfort
med Upjohn-koncernens produkter utgor ett dsidosittande av Upjohns rattigheter
till varumirket enligt varemerkeloven (den danska lagen om varumirken) och
att gemenskapsritten inte hindrar ett sddant férbud med hinsyn till att det
foreligger sakliga skl som motiverar anvindningen av olika varumirken i olika
medlemsstater for saluforing av likemedlen i fraga.
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Paranova har i forsta hand hivdat att de olika varumirken som anvinds i
Grekland, Frankrike och Danmark i sjilva verket 4r samma varumirke och att
Upjohn-koncernens varumairkesritt sidledes har konsumerats. Paranova har i
andra hand gjort gillande att Upjohn-koncernens saluféringssystem utgér en
konstlad avskiarmning av marknaderna, som strider mot gemenskapsritten.

Se- og Handelsretten har beslutat att vilandeforklara malet och att stilla féljande
tolkningsfragor till domstolen:

”1. Hindrar artikel 7 i radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar och/eller artiklarna 30
och 36 i EG-fordraget att en varumirkesinnehavare aberopar sin ritt enligt
nationell varumarkesritt som grund for att motsitta sig att en tredje man
inkoper ett likemedel i en medlemsstat, packar om detta i egna forpack-
ningar, pa vilka han anbringar ett varumirke x som tillhér varumirkes-
innehavaren, och fér ut likemedlet pA marknaden i en annan medlemsstat,
nir likemedlet i fraga av varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke
har férts ut pa marknaden i inkopsmedlemsstaten under varumirket Y och
nir ett identiskt likemedel av varumirkesinnehavaren eller med dennes
samtycke marknadsfors i sagda andra medlemsstat under varumirket X?

2. Ar det for svaret pa den forsta frigan av betydelse om varumirkesinneha-
varens anvindning av olika varumairken i 1mportorens inkopsland respektive
importdrens férsdljningsland beror pa omstindigheter hanforliga till
varumirkesinnehavaren? Om svaret dr jakande, 6nskas svar pa fragan om
importoren skall bevisa att anvindningen av olika varumirken har eller har
haft till syfte att 4stadkomma en konstlad avskirmning av marknaderna, se
hirvid domstolens dom av den 10 oktober 1978 i mal 3/78, Centrafarm B.V.
mot American Home Products.
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3. Ar det for svaret pa den forsta frigan av betydelse om varumirkesinneha-
varens anvindning av olika varumirken i importorens inképsland respektive
importorens foérsiljningsland beror pa objektiva omstindigheter som
varumirkesinnehavaren inte kan pdverka, diribland i synnerhet krav fran
nationella hilsovirdsmyndigheter eller tredje mans varumirkesrittigheter?”

Eftersom syftet med dessa frigor i huvaudsak dr att domstolens rittspraxis om
parallellimportérers utbyte av varumarken skall preciseras, skall det inledningsvis
erinras om liget inom den rittspraxis som ir relevant pa detta omrade.

Domstolens réttspraxis

Enligt en fast rittspraxis, vilken aterspeglas i artikel 7.1 i direktivet, kan
innehavaren av en varumirkesritt som ir skyddad enligt en medlemsstats
lagstiftning inte dberopa denna lagstiftning for att motsidtta sig import eller
saluféring av en vara som har forts ut pd marknaden i en annan medlemsstat av
honom sjilv eller med hans samtycke (se bland annat dom av den 31 oktober
1974 i mal 16/74, Winthrop, REG 1974, s. 1183, punkterna 7—11, av den
17 oktober 1990 i mal C-10/89, HAG, REG 1990, s. I-3711, punkt 12, svensk
specialutgdva, volym 10, och av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996, s. 1-3457,
punkt 31).

Domstolen har i sin rittspraxis avseende parallellimportorer som képer produ-
kter som varumirkesinnehavaren har fort ut pd marknaden i en medlemsstat,
ompaketerar dem och forser dem med det ursprungliga varumairket for att féra ut
dem pa marknaden i importmedlemsstaten fastslagit att artikel 36 i fordraget inte
medger avvikelser frin den grundliggande principen om den fria rorligheten for
varor inom den gemensamma marknaden annat d4n om dessa avvikelser ar
motiverade for att virna om de rittigheter som utgor det sirskilda foremalet for
den industriella och kommersiella dganderitten i fraga (se dom av den 23 maj
1978 i mal 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 6, svensk
specialutgdva, volym 4, s. 107, och i det ovannimnda malet Bristol-Myers
Squibb m.fl., punkt 42).
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Vad betriffar varumirkesritten dr dess sirskilda foremdl framfor alle att
tillférsikra innehavaren ensamritten att anvianda varumirket di en vara for
forsta gangen fors ut pd marknaden och att pd detta sitt skydda denne mot
konkurrenter som vill missbruka varumirkets stillning och anseende genom att
marknadsfora varor som otillborligen har forsetts med detta varumirke (se
domen i de ovannimnda malen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Bristol-Myers
Squibb m.fl., punkt 44).

For att bedoma huruvida denna ensamritt medfor rict att motsitta sig att
varumirket ater anbringas efter ompaketering av varan, bér enligt domstolens
rattspraxis hdnsyn tas till varumirkets grundliggande funktion, som ar att
garantera mirkesvarans ursprungsidentitet fér konsumenten eller den slutlige
anvindaren genom att gora det mojligt att utan forviaxlingsrisk sirskilja den frin
sddana varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebir att
konsumenten eller den slutlige anvindaren kan vara siker pa att en mirkesvara
som erbjuds honom inte pd ett tidigare stadium av omsittningen har varit
foremal for ett ingrepp som har utforts av tredje man utan innehavarens tillstand
och som har skadat varans ursprungliga beskaffenhet (se domarna i de
ovannimnda malen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Bristol-Myers Squibb
m.fl., punkt 47).

Med hinsyn till ovanstiende anmirkningar har domstolen tolkat artikel 36 i
fordraget pa sa sitt att innehavaren av en varumirkesritt kan dberopa denna for
att hindra en importér fran att saluféra en vara som har forts ut pa marknaden i
en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke, ndr denne
importor har packat om varan i en ny forpackning pa vilken varumarket ater har
anbringats (se domarna i de ovannimnda malen Hoffmann-La Roche, punkt 8§,
och Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 49). Domstolen har emellertid dven
konstaterat att innehavarens anvindning av varumirkesritten kan utgéra en
fortackt begrinsning enligt artikel 36 i fordraget om det faststills att innehava-
rens anvindning av varumirkesritten, pd grund av det saluforingssystem som
han anvinder, kan bidra till en konstlad avskirmning av medlemsstaternas
marknader och, i fall av ompaketering, vissa legitima intressen som innehavaren
av ett varumirke har tillgodoses, nimligen bland annat att ompaketeringen inte
fir paverka varans ursprungliga beskaffenhet och att varans utformning efter
ompaketeringen inte idr sidan att varumirkets anseende kan skadas (se domarna i
de ovannimnda malen Hoffmann-La Roche, punkt 10, och Bristol-Myers
Squibb m.fl., punkt 49, och dom av den 11 november 1997 i mal C-349/95,
Loendersloot, REG 1997, s. 1-6227, punkt 29).

I-6961



18

20

21

DOM AV DEN 12.10.1999 — MAL C-379/97

Vad betriffar villkoret avseende en konstlad avskidrmning av marknaderna har
domstolen i punkt 57 i domen i det ovannimnda madlet Bristol-Myers Squibb
m.fl. papekat att kravet pd en konstlad avskirmning av marknaderna inte
innebir att importdren maste visa att varumirkesinnehavaren, genom att féra ut
en identisk vara pa marknaden 1 olika férpackningar i olika medlemsstater,
medvetet har forsokt att avskirma marknaderna mellan medlemsstaterna.

Domstolen har dven, i punkt 52 i domen i det ovannimnda malet Bristol-Myers
Squibb m.fl., pdpekat att innehavarens anvindning av varumirkesritten for att
motsitta sig saluforing under detta varumirke av varor som har packats om av
tredje man kan bidra till att avskirma marknaderna mellan medlemsstaterna,
sarskilt ndr innehavaren har fort ut ett identiskt likemedel pd marknaden i olika
forpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet som den
har saluforts av rittsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och féras ut
pd marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportér. Domstolen har i
detta sammanhang i punkt 56 i samma dom understrukit att en varumarkesin-
nehavares ritt enbart far begriansas i den mdn som den ompaketering som
importoren foretar ir nddvindig for att kunna marknadsfora varan i import-
medlemsstaten.

Medan domarna i de ovannimnda méilen Hoffman-La Roche och Bristol-Myers
Squibb m.fl. avser fall dir parallellimportoren ompaketerar en mirkesvara och
ater anbringar det ursprungliga varumarket, giller domen av den 10 oktober
1978 i madl 3/78, American Home Products (REG 1978, s. 1823, svensk
specialutgava, volym 4, s. 173), till vilken det hidnvisas i den andra tolknings-
fragan, fall dir parallellimportoren ersitter det ursprungliga varumirket som
anvinds av innehavaren i exportmedlemsstaten med det varumirke som anvinds
av denne i importmedlemsstaten.

I punkterna 14, 17 och 18 i den domen har domstolen faststillt dels att
varumirkets grundliggande funktion, nimligen ursprungsgarantin for markes-
varan, skulle dventyras om det var tillitet f6r nigon annan dn mirkesinnehavaren
att anbringa varumirket pa produkten, och detta dven om det ror sig om
originalprodukten, dels att den ritt som tillerkinns mirkesinnehavaren att hindra
varje anbringande av varumairket pd hans produkt som féretas utan hans tillstand
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darfor ingdr i det sdrskilda foremalet for varumirkesritten. Enligt artikel 36
forsta meningen i fordraget har varumirkesinnehavaren dirfér ritt att hindra
parallellimportorens agerande.

Domstolen har i punkterna 22 och 23 i domen i det ovannimnda malet American
Home Products dven konstaterat att den omstindigheten att mirkesinnehavaren
hindrar andra fran att anvianda varumirket utan tillstand kan utgora en fortacke
begrisning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses 1
artikel 36 andra meningen i fordraget, om det faststills att varumirkesinneha-
varens anviandning av olika varumairken f6ér en och samma produkt syftar till att
astadkomma en konstlad avskirmning av marknaderna.

Tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolen har preciserat tolkningsfragorna i ett antal syn-
punkter i beslutet om hinskjutande.

Saledes har den erinrat om att EG-domstolen i sin dom i det ovannimnda malet
American Home Products skulle ha uttryckt sig pa ett sitt som antyder att
gemenskapsritten utgor hinder for forbud att saluféra produkter som har varit
foremal for parallellimport enbart om innehavaren har anvint olika varumarken
for samma produkt i syfte att dstadkomma en konstlad avgrinsning av
marknaderna. Enligt den hinskjutande domstolen innebir emellertid domen i
det ovannimnda milet Bristol-Myers Squibb m.fl., dven om den gillde
situationer dir produkter hade ompaketerats och det ursprungliga varumirket
dter anbringats, att gemenskapsritten fortsittningsvis utgjorde hinder for ett
forbud grundat pd nationell ritt avseende utbyte av varumirken under sidana
omstindigheter som beskrivs i den férsta fradgan och att det vid bedomningen av
ett sddant férbuds rittsenlighet saknar betydelse huruvida innehavarens anviand-
ning av olika varumirken i exportmedlemsstaten och i importmedlemsstaten
beror pd omstindigheter hinférliga till innehavaren eller pad objektiva om-
staindigheter éver vilka han inte har nigot inflytande.

I-6963



25

26

27

DOM AV DEN 12.10.1999 — MAL C-379/97

Med hinsyn till dessa preciseringar skall det konstateras att den hinskjutande
domstolen i huvudsak vill ha klarhet i om villkoret avseende konstlad avskdrm-
ning av marknaderna mellan medlemsstater, sidant som det framgar av domarna
i de ovannimnda madlen Hoffman-La Roche och Bristol-Myers Squibb m.fl.,
innebir att det, vid bedomningen av om varumirkesinnehavaren med stod av
nationell riatt kan hindra att en parallellimportér av likemedel ersitter det
varumirke som anvinds av innehavaren i exportmedlemsstaten med det som
anvinds av innehavaren i importmedlemsstaten, skall tas hinsyn till antingen

— omstindigheter som forklarar att det forekommer och anvinds olika
varumirken i dessa medlemsstater, bland annat den omstindigheten att
innehavaren anvinder sina olika varumairken i avsikt att avskdrma markna-
derna, eller

— omstiandigheter som rader vid tidpunkten for saluféring i importmedlems-
staten och som gor det nédvindigt att byta ut det ursprungliga varumirket
mot det som anvinds i importmedlemsstaten, for att likemedlet i fraga skall
kunna saluforas i denna stat av parallellimportoren.

Dessutom vill den nationella domstolen ha klarhet i om frigan huruvida
varumirkesinnehavarens ovannimnda agerande ir forenligt med gemenskaps-
ritten skall bedomas enligt artikel 7 i direktivet eller enligt artiklarna 30 och 36 i
fordraget.

Vad betriffar de tillimpliga gemenskapsrittsliga bestimmelserna skall det erinras
om att enligt artikel 7.1 i direktivet sker konsumtion av de rittigheter som ir
knutna till ett varumirke enbart fér varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pd marknaden ”under varumairket” inom gemenskapen.
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Av detta foljer, sisom kommissionen har pdpekat, att artikel 7 i direktivet ar
tillimplig nir det ursprungliga varumirket ater anbringas efter ompaketering av
produkten. Diremot dr denna artikel inte tillimplig nir parallellimportéren
ersitter det ursprungliga varumirket med ett annat varumairke. I det sistnimnda
fallet bestims varumirkesinnehavarens respektive parallellimportorens rattig-
heter enligt artiklarna 30 och 36 i fordraget.

I det forevarande fallet framgdr det av beslutet om hinskjutande, och i synnerhet
av tolkningsfrigornas lydelse, att den nationella domstolen utgﬁr fran hypotesen
att Upjohn-koncernen vid saluf6ringen av likemedel baserade pa clindamycin har
anvint olika varumirken i Danmark, Frankrike och Grekland. Aven fragan
huruvida det dr férenligt med gemenskapsratten att varumirkesinnehavaren
hindrar utbytet av varumirket skall bedomas med utgangspunkt fran artikel 361
fordraget.

Det skall inledningsvis erinras om att enligt domstolens rattspraxis dr artikel 71
direktiver — liksom artikel 36 i férdraget — avsedd att férena de grundlaggande
intressena att skydda sival varumairkesritten som den fria rorligheten for varor
inom den gemensamma marknaden. Siledes skall dessa tva bestimmelser, som
har till syfte att uppnid samma resultat, tolkas pd samma sitt (domen i det
ovannimnda malet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 40).

Vad betriffar tolkningsfrigan sisom den preciseras i punkt 25 i forevarande
dom, skall det erinras om att enligt domstolens réittspraxis avseende ompaketer-
ing av produkter, varvid det ursprungliga varumirket dter anbringas eller detta
varumirke byts ut mot det som anvinds av samma innehavare i importmed-
lemsstaten, anses varumirkesinnehavarens méjlighet att hindra sidana hand-
lingar med stod av nationell ritt vara rittfardigad enligr artikel 36 i fordraget,
om det inte faststills bland annat att ett sidant forhindrande bidrar ull en
konstlad avskirmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.
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Det skall dock konstateras att detta villkor inte kan tillimpas pi olika sitt
beroende pd om det ursprungliga varumirket ater anbringas efter ompaketering
eller byts ut mot ett annat, med mindre olika system idr berittigade pa grund av
objektiva skillnader mellan de tva situationerna.

Upjohn har gjort gillande att det faktiskt foreligger sddana skillnader och att det
av denna anledning inte skall goras undantag frin innehavarens ritt att hindra
utbyte av varumirket, med mindre det i enlighet med domen i det ovannimnda
malet American Home Products visas att innehavarens avsikt med detta ir att
avskidrma marknaderna. Ritten att indra ett varumirke och féljaktligen att
anbringa ett varumirke som den ursprunglige tillverkaren aldrig har anbringat pa
produkten i friga sammanfaller med det huvudsakliga innehallet i det varu-
mirkesrattsliga skyddet. Det dr foljaktligen logiskt och korrekt att géra
atskillnad mellan de tvd situationerna, pa sd sitt att det enbart dr i rena
undantagsfall som parallellimportéren har ritt att pa produkten i friga anbringa
ett nytt varumirke utan innehavarens samtycke.

Paranova hivdar att omstindigheter hanférliga till varumirkesinnehavaren inte
kan ha avgorande betydelse i fall av dndring av varumirket. Bolaget anser att det
inte langre dr nédvindigt att gora strikt atskillnad mellan fall av ompaketering da
det ursprungliga varumairket ater anbringas och fall dd varumairket byts ut och att
dessa bada situationer skall regleras enligt samma principer.

Den nederlidndska och den brittiska regeringen anser att varumirkesinnehavaren
kan aberopa sin dganderitt for att hindra en importér fran att saluféra en
produkt under en dndrad version av det varumirke som av innehavaren eller med
dennes samtycke anvinds i en annan medlemsstat, sivida det inte dr nodvindigt
for importoren att anvinda den dndrade versionen av varumairket for att gora det
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mojligt att saluféra produkterna i friga i importmedlemsstaten utan skadliga
foljder. Ett sddant villkor avseende nédvindighet skulle 6verensstimma med
rittspraxis i det ovannimnda maélet Bristol-Myers Squibb m.fl.

Kommissionen har gjort gillande att det inte finns nagot direkt skal att tillimpa
villkoret avseende varumirkesinnehavarens avsikter att avskirma marknaderna i
sadana fall di ett varumirke byts ut mot ett annat men inte i sidana fall d3 ett
likemedel ompaketeras eller etiketten dndras. Det avgorande sigs vara om
varumirkets grundliggande funktion, som ar att garantera ursprungsidentiteten,
dventyras av att ett varumirke byts ut mot ett annat.

Domstolen konstaterar i det avseendet, i likhet med Paranova, den nederlindska
och den brittiska regeringen samt kommissionen, att det mellan att ater anbringa
ett varumirke efter ompaketering och att byta ut det ursprungliga varumarket
mot ett annat inte finns ndgon objektiv skillnad som skulle kunna motivera att
villkoret avseende konstlad avskirmning tillimpas pd annat sitt i det ena
respektive det andra fallet.

Bruket att 4 ena sidan anvinda olika férpackningar och a andra sidan anvinda
olika varumirken for en och samma produkt, och dirmed dven bidra till
avskarmning av den gemensamma marknaden, skadar nimligen handeln inom
gemenskapen pa samma sitt. Saval att ater anbringa det ursprungliga varumirket
pd den ompaketerade produkten som att byta ut det mot ett annat varumirke
innebir att parallellimportéren anvinder ett varumirke som inte tillhér honom.

I-6967



39

40

41

42

DOM AV DEN 12.10.1999 — MAL C-379/97

Om varumirkesritten i importmedlemsstaten medger varumirkesinnehavaren
att hindra att mirket ater anbringas efter ompaketering av produkten eller att det
byts ut och om ompaketering ddr varumairket ater anbringas eller utbyte av
varumirket ir nodviandiga for att parallellimportoren skall kunna saluféra
produkterna i importmedlemsstaten, foreligger det foéljaktligen hinder for
handeln inom gemenskapen som ger upphov till en konstlad avskirmning av
marknaderna mellan medlemsstater i den mening som avses i den nimnda
rattspraxisen och detta oavsett om sidan avskirmning har efterstrivats av
innehavaren eller ej.

Foljaktligen kan villkoret avseende en konstlad avskiarmning av marknaderna
mellan medlemsstater, sdsom det har definierats av domstolen i domen i det
ovannimnda malet Bristol-Myers Squibb m.fl., éverféras pa det fall di en
parallellimportor byter ut det ursprungliga varumirket mot det som anvinds av
innehavaren i importmedlemsstaten.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 40—42 i sitt forslag till
avgorande, har denna l6sning dessutom den praktiska fordelen att den inte
tvingar de nationella domstolarna att bedoma nigon bevisning om avsikt, da
detta ir en omstindighet som ar sarskilt svdr att bevisa.

Att anse att det villkor avseende avskdrmning av marknaderna som definieras i
domen i det ovanndmnda malet Bristol-Myers Squibb m.fl. 4r tillimpligt pa fallet
med utbyte av ett varumirke innebir dven, i motsats till vad Paranova har gjort
gillande, att det krdvs att detta utbyte av varumirke dr objektivt nédvindigt i
den mening som avses i den domen for att varumirkesinnehavaren inte skall
kunna hindra detta.
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Av detta foljer att det ankommer pa de nationella domstolarna att prova om de
omstindigheter som rader vid tidpunkten for saluféring gor det objektive
noédvindigt att byta ut det ursprungliga varumirket mot det som anvinds i
importmedlemsstaten for att parallellimportoren skall kunna fora ut produkten i
fréga pd marknaden i denna stat. Detta villkor avseende nédvindighet 4r uppfyllt
om i ett bestamt fall férbudet for importoren att ersdtta varumérket hindrar
dennes faktiska tillgdng till marknaderna i importmedlemsstaten. Detta ir fallet
om forfattningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluféring av
produkten i friga pa marknaden i denna stat under det varumirke som den ir
forsedd med i exportmedlemsstaten. S3 forhéller det sig med en regel om
konsumentskydd som forbjuder anvindning i importmedlemsstaten av det
varumirke som anvinds i exportmedlemsstaten pa grund av att det dr dgnat
att missleda konsumenterna.

Diremot ir villkoret avseende nodvindighet inte uppfyllt om utbytet av
varumairket uteslutande foérklaras av parallellimportorens 6nskan att uppna en
kommersiell fordel.

Det ankommer pa de nationella domstolarna att i varje konkret fall bedoma om
det har varit objektivt nodvindigt for parallellimportéren att anvianda det
varumirke som anvinds i importmedlemsstaten for att mojliggora saluforing av
de importerade produkterna.

Med hinsyn till det féregdende resonemanget skall de stillda frigorna besvaras
s, att villkoret avseende konstlad avskidrmning av marknaderna mellan
medlemsstater, sidant som det framgdr av domarna i de ovannimnda malen
Hoffman-La Roche och Bristol-Myers Squibb m.fl., innebar att det, vid bedom-
ningen av om varumirkesinnehavaren med st6d av nationell ritt kan hindra att
en parallellimportér av likemedel ersitter det varumirke som anvinds i
exportmedlemsstaten med det som anvinds av innehavaren i importmedlems-
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staten, skall tas hinsyn till de omstindigheter som rider vid tidpunkten for
saluféring i importmedlemsstaten och som gor det objektivt nédvindigt att byta
ut det ursprungliga varumirket mot det som anvinds i importmedlemsstaten for
att varan i fraga skall kunna saluforas i denna stat av parallellimportéren.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den nederlindska och den brittiska regeringen
samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte
ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den
nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa
den nationella domstolen att besluta om rittegangskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

—’angéende de fragor som genom beslut av den 31 oktober 1997 har stillts av
Se- og Handelsretten — féljande dom:

Villkoret avseende konstlad avskiarmning av marknaderna mellan medlemsstater,
sadant som det framgar av dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77, Hoffmann-La
Roche, REG 1978, s. 1139, och av den 11 juli 1996 i de férenade madlen
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C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996,
s. I-3457, innebdr att det, vid bedémningen av om varumirkesinnehavaren med
stod av nationell ritt kan hindra att en parallellimportor av likemedel ersitter det
varumirke som anvinds i exportmedlemsstaten med det som anvinds av
innehavaren i importmedlemsstaten, skall tas hinsyn till de omstindigheter som
rader vid tidpunkten for saluforing i importmedlemsstaten och som gor det
objektivt nodvindigt att byta ut det ursprungliga varumirket mot det som
anvinds i importmedlemsstaten f6r att varan i friga skall kunna saluféras i denna
stat av parallellimportéren.

Rodriguez Iglesias Moitinho de Almeida
Edward Schintgen Kapteyn Gulmann
Hirsch Jann Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 oktober 1999.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordfoérande
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