DOM AV DEN 11.7.1996 — FORENADE MALEN C-427/93, C-429/93 OCH C-436/93

DOMSTOLENS DOM
den 11 juli 1996~

I de férenade milen C-427/93, C-429/93 och C-436/93,

angdende en begiran enligt artikel 177 1 EG-fordraget, frin So-og Handelsretten 1
Kebenhavn (C-427/93 och C-429/93) och Hajesteret (C-436/93), att domstolen
skall meddela ett férhandsavgorande i de vid den nationella domstolen anhingiga
mailen mellan

Bristol-Myers Squibb

och

Paranova A/S (C-427/93),

och mellan

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim A/S

* Riucgingssprik: danska.
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och
Paranova A/S (C-429/93),
och mellan
Bayer Aktiengesellschaft,
Bayer Danmark A/S
och

Paranova A/S (C-436/93),

angiende tolkningen av artikel 7 i ridets férsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT
1989 nr L 40, s. 1) och av artikel 36 i EG-fordraget,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G. C Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet och G. Hirsch samt domarna G. F. Mancinj, J. C.
Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent), P. Jann och H. Ragnemalm,

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

byradirektoren L. Hewlett,
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med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— Bristol-Myers Squibb, genom advokaten Kirsten Levinsen, Kopenhamn,

— bolagen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer
Ingelheim A/S, genom advokaten Karen Dyekjzr-Hansen, Képenhamn,

— bolagen Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S, genom advokaten
Dietrich C. Ohlgart, Hamburg, och advokaten Henrik Nebelong, Képenhamn,

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

— Tysklands regering, genom Alexander von Miihlendahl, Ministerialrat, for-
bundsjustitieministeriet, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor, samma ministe-
rium, och Ernst Réder, Ministerialrat, forbundsekonomiministeriet, bida i
egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom Hélene Duchéne, secrétaire des affaires étrangeres,
utrikesministeriets rittsavdelning, och Edwige Belliard, directeur adjoint,
samma avdelning, bida i egenskap av ombud,

— Forenade Konungarikets regering, genom S. Lucinda Hudson, Treasury
Solicitor’s Department, i egenskap av ombud, bitridd av Michael Silverleaf,
barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Pieter van Nuffel och Anders
Christian Jessen, rittstjansten, bdda i egenskap av ombud,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 14 december 1995
av: Bristol-Myers Squibb, féretritt av advokaten Peter-Ulrik Plesner, Képenhamn,
bolagen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingel-
heim A/S, foretridda av Karen Dyekjer-Hansen, bolagen Bayer Aktiengesellschaft
och Bayer Danmark A/S, féretridda av Henrik Nebelong och Dietrich C. Ohlgart,
Paranova A/S, foretritt av Erik B. Pfeiffer, Frankrikes regering, féretradd av Phi-
lippe Martinet, secrétaire des affaires étrangéres, utrikesministeriets rittsavdelning,
i egenskap av ombud, och Forenade Kungarikets regering, foretridd av Lindsey
Nicoll, Treasury Solicitor’s Department, i egenskap av ombud, bitridd av Michael
Silverleaf, och kommissionen, foretradd av Richard Wainwright, Hans Peter Hart-
vig samt Barbara Bardenhewer, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 14 december 1995 ha hért generaladvokatens forslag till avgé-
rande,

f6ljande

Dom

So- og Handelsretten i Képenhamn (C-427/93 och C-429/93) och Hajesteret
(C-436/93) har genom beslut av den 22 oktober (C-427/93), den 21 oktober
(C-429/93) och den 1 november 1993 (C-436/93), som har inkommit till domsto-
lens kansli den 25 oktober, den 26 oktober och den 4 november samma ér, begart
att domstolen enligt artikel 177 i EG-fordraget skall meddela ett férhandsavgo-
rande angiende flera frigor avseende tolkningen av artikel 7 i ridets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT 1989 nr L 40, s. 1, nedan kallat direktivet) och av artikel 36
i EG-fordraget.

Dessa frigor har uppkommit i tre tvister mellan bolaget Bristol-Myers Squibb,
bolagen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG samt Boehringer Ing-
elheim A/S (nedan kallade Boehringer), bolagen Bayer AG samt Bayer Danmark
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A/S (nedan kallade Bayer) och bolaget Paranova A/S (nedan kallat Paranova), vil-
ket till Danmark importerar vissa varor som tillverkas av de forra.

Tillimpliga bestimmelser

Enligt artikel 36 i f6rdraget dr sidana forbud mot eller restriktioner f6r import
som grundas pa hdnsyn till att skydda industriell och kommersiell dganderitt till-
latna under férutsittning att de inte utgor ett medel f6r godtycklig diskriminering
eller innefattar en fortickt begrinsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 5 i direktivet, som ror “rittigheter som ir knutna till ett varumirke”, har
foljande lydelse:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har
ritt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstind att i niringsverksamhet
anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pi de varor och tjinster
som ir identiska med dem for vilka varumairket ir registrerat,

b) tecken som pi grund av sin identitet eller likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumirket och tecknet kan
leda till férvixling hos allminheten, inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumirket.
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3. Bl a. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pi varor eller deras f6rpackning.

b) Att utbjuda varor till férsiljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa
indamadl eller utbjuda eller tillhandahilla tjinster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pd affirshandlingar och i reklam.

I artikel 7 i direktivet fastslis den princip som benimns “konsumtion av de rit-
tigheter som ir knutna till ett varumirke” och féreskrivs fdljande:

1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av varumair-
ket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pd mark-
naden under varumirket inom gemenskapen.
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2. Punket 1 skall inte galla nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sirskilt nir varornas beskaffenhet har férindrats eller
forsimrats efter att de har forts ut pd marknaden.”

Dessa bestimmelser har i dansk ritt inforlivats genom 4 § respektive 6 § i lag
nr 341 av den 6 juni 1991 om varumirken och kollektivmarken.

Bakgrund och tolkningsfragor

Bristol-Myers Squibb marknadsfor 1 olika medlemsstater likemedel som detta eller
ett nirstiende bolag tillverkar. Det ir innehavare av de rittigheter som avses med
registreringen 1 Danmark av varumirkena Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon
och Diclocil. Capoten anvinds for att sinka blodtrycket och marknadsférs i form
av tabletter som ligger i tryckférpackningar. Mycostatin dr en mixtur mot
svampinfektioner 1 munnen och marknadsférs 1 flaskor. Vepesid ir ett medel mot
cancer som marknadsférs i glashylsor eller kapslar som ligger i tryckférpackningar.
Aven Vumon ir ett medel mot cancer, vilket framstills i form av ampuller. Diclocil
ir ett antibiotikum mot infektioner som marknadsfors i form av kapslar som ligger
i tryckf6érpackningar.

Boehringer tillverkar likemedel i Tyskland och marknadsfor dem 1 hela gemenska-
pen. Bolaget har i Danmark 14tit registrera varumirket Boehringer Ingelheim, som
allmint anbringas pi Boehringers likemedel, samt varumirkena Atrovent, Bero-
dual, Berotec och Catapresan, vilka anvinds for att beteckna vissa likemedel.
Atrovent, Berodual och Berotec skrivs ut f6r behandling av bronchialastma och
saljs i aerosolbehéillare. De marknadsfors i hela gemenskapen i fodral som innehil-
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ler en aerosolbehillare, men med varierande miangd av den verksamma bestands-
delen. Catapresan anvinds for behandling av hogt blodtryck och marknadsfors 1
form av tabletter som ligger i tryckforpackningar.

Bayer AG tillverkar och marknadsfér i olika medlemsstater ett likemedel under
beteckningen Adalat, som det 1 Danmark har latit registrera som varumirke, lik-
som firmanamnet Bayer. Adalat ir avsett for behandling av hjirtsjukdomar och
hjart-och kirlsjukdomar. Det sildes 1 Danmark under ett antal ir i férpackningar
om 30 eller 100 tabletter 1 tryckférpackningar som var och en innehéll 10 tabletter.
Sedan ir 1990 marknadsfors enbart f6rpackningar om 100 stycken i Danmark. I de
andra medlemsstaterna marknadsférs Adalat i férpackningar av olika storlek, allt-
efter omstindigheterna, om 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 tabletter.

Paranova ir ett férsiljningsbolag f6r likemedel som hirrér frin si kallad parallell-
import. Det kopte de ovannimnda likemedlen i partier 1 medlemsstater dir pri-
serna var relativt ldga (Grekland, Forenade kungariket, Spanien och Portugal) och
importerade dem till Danmark, dir det silde dem till ett pris som var lagre in
tillverkarnas officiella f6rsiljningspris och indi gjorde en vinst.

For att kunna utféra forsiljningen 1 Danmark packade Paranova om alla likemed-
len i nya yttre férpackningar med enhetligt utseende och egen design, nimligen vit
med rinder i samma firger som tillverkarnas ursprungliga forpackningar. P4 dessa
nya foérpackningar fanns bland annat respektive tillverkares varumirke samt en
uppgift om att varorna hade tillverkats av ”Bristol-Myers Squibb”, "Boehringer
Ingelheim” respektive "Bayer” samt uppgiften “har importerats och ompaketerats
av Paranova”.
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Betriffande Capoten, Diclocil, Catapresan och Adalat innebar den ompaketering
som foretogs av Paranova en indring av férpackningsstorleken.

Betraffande Adalat fanns det pd den danska forpackning som Bayer anvande upp-
giften ”Adalat 20 mg”. Paranova importerade Adalat frin Grekland, dir varan
sildes i forpackningar om 3 plattor med 10 tabletter. Paranova packade om dem i
nya férpackningar med benimningen ”Adalat retard” som innehdéll 10 plattor med
10 tabletter.

Forutom att Paranova ersatte de yttre férpackningarna, vidtog bolaget foljande
itgarder.

Betriffande Vepesid och Vumon tog Paranova ut glashylsorna och ampullerna frin
de “dynor” som de lig i och anbringade pi varje glashylsa eller ampull en ny
sjilvhiftande etikett som tickte tillverkarens. P4 denna nya etikett var Bristol-
Myers Squibbs varumirke samt uppgifterna "tillverkad av Bristol-Myers Squibb”
och ”importerad och ompaketerad av Paranova” tryckta. Glashylsorna och ampul-
lerna placerades darefter dter i de ursprungliga "dynorna” och lades i den nya yttre
forpackningen. Nir det giller Mycostatin, Atrovent, Berodual och Berotec, tickte
ocks3 Paranova de ursprungliga etiketterna pa flaskorna eller inhalatorerna med sin
egen etikett, p3 vilken tillverkarnas varumirken sirskilt angavs.

Betriffande Vepesid, Vumon, Berodual och Berotec lade Paranova in bruksanvis-
ningar avfattade pi danska i de nya férpackningarna.
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I Mycostatins forpackning ersatte Paranova den sprayapparat som den ursprung-
liga férpackningen inneh6ll med en sprayapparat som inte kom frin Bristol-Myers

Squibb.

Dessutom lat Paranova, i enlighet med de danska bestimmelserna pi omridet, i det
danska registret f6r farmaceutiska specialiteter inregistrera varorna som farmaceu-
tiska specialiteter och anvinde dirvid samma benimningar som tillverkarna.

Bristol-Myers Squibb och Boehringer vickte talan mot Paranova vid Se-og Han-
delsretten och yrkade dirvid bland annat att svaranden skulle forpliktas att medge
att detta bolag hade gjort intring i sokandenas varumirkesritt genom att ha
anbringat varumirkena utan deras samtycke pa varor som svaranden utbjuder till
forsiljning och att svaranden skulle 3liggas att upphdra med att anbringa dessa
varumirken pa varor som detta bolag packar om och marknadsfér.

Denna domstol beslutade att vilandeforklara mélet och att hinskjuta foljande fra-
gor till domstolen f6r forhandsavgérande:

”1. Skall artikel 7.1 i1 ridets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar tolkas s, att en varu-
markesinnehavare som har f6rt ut en vara pid marknaden i en medlemsstat
under ett varumirke inte kan hindra att en tredje man importerar varan till en
annan medlemsstat for att 1 den staten marknadsféra den under samma varu-
mirke, aven om denne tredje man har f6rsett varornas inre férpackning med
klisterlappar pa vilka varumirket dter har anbringats och har bytt ut den yttre
férpackningen mot en ny forpackning pi vilken varumirket iter har anbring-
ats, under forutsittning att inte artikel 7.2 ar tillimplig?
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Det bér framhivas att frigan inte syftar till ett stillningstagande avseende de
fall i vilka det enligt artikel 36 andra meningen i férdraget kan anses motiverat
att ompaketera varan och ter anbringa mirket i enlighet med de principer
som har fastslagits 1 mal 102/77, utan enbart om artikel 7.1 skall tolkas p3 s
sitt att den, férutom att den fastslir konsumtionsprincipen inom Europeiska
gemenskapen, dven innebir en allmin inskrinkning av varumirkesinnehava-
rens Ovriga befogenheter betriffande sidan anvindning av varumirket som
han inte har samtyckt tll.

2. Under forutsittning att svaret pa den forsta frigan ar jakande, 6nskas svar pd
frigan om artikel 7.2 1 direktiv 89/104/EEG, efter att den har inforlivats,
medfSr att den rittspraxis som domstolén har utvecklat 1 och som en féljd av
det ovan nimnda maélet 102/77 fir en andrahandsbetydelse, eftersom ritten att
ompaketera i forsta hand kommer att bedémas genom tillimpning av natio-
nella bestimmelser som motsvarar artikel 7.2 i det ovan nimnda direktivet?”

2 I mal C-427/93 har Se-og Handelsretten dessutom framstillt f6ljande tvi frigor till
domstolen:

”3. Skall, under forutsitining att artikel 7.1 i det nimnda direktivet ir avsedd att
ge parallellimportoren ratt att dter anbringa varumirket, den omstindigheten
att varorna ir ompaketerade anses som ’skilig grund’ enligt artikel 7.2?

Frigan giller sirskilt om det gér nigon skillnad att det endast ir friga om en
ompaketering och ommirkning av den yttre forpackningen men inte av den
inre férpackningen?

4. Med avseende pd undantagsbestimmelsen i artikel 36 andra meningeni férdra-
get och mot bakgrund av domstolens 6verviganden i mil 102/77 dnskar
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Se-og Handelsretten f3 klarhet i vad som kan beskrivas som en avskirmning
av marknaderna fér en specifik vara och sirskilt vilka utmirkande bestim-
melser som skall ingd i bedomningen av om en ’konstlad avskirmning’ av
marknaderna mellan medlemsstaterna kan anses férekomma for en specifik
vara i samband med det férsiljningssystem som tillimpas av varumirkesin-
nehavaren?”

Bayer vickte talan mot Paranova vid Se-og Handelsretten, som ogillade talan.
Bayer 6verklagade dé ull Hejesteret, som har begirt att domstolen skall meddela
ett forhandsavgorande avseende féljande frigor:

”1.

Skall en varumiarkesinnehavares mojlighet att hindra att en parallellimportér
helt eller delvis ersitter hans varas ursprungliga férpackning med en ny for-
packning, pa vilken parallellimportoren ater anbringar varumirket, bedomas
enligt nationell varumirkesritt enbart i férening med artikel 7.1 och 7.2 1
ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirm-
ningen av medlemsstaternas varumirkeslagar eller iven i férening med arti-
kel 36 férsta och andra meningen i EEG-f6rdraget?

Ar det, vid beddmningen av vilka rittsliga tgirder varumirkesinnehavaren
kan vidta, av betydelse om det kan anses foreligga en *konstlad avskirmning
av marknaderna’ avseende forsiljningen av varan i friga?

I forekommande fall ombeds domstolen att definiera vilken betydelse det har
fér varumirkesinnehavarens mojligheter att vidta sddana tgirder att det fast-
stills att en sddan situation foreligger.

Ar det, om den andra frigan besvaras jakande, av betydelse for varumirkesin-
nehavarens rittigheter om han avsidg att framkalla eller utnyttja en sidan
konstlad avskirmning av marknaderna?
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I férekommande fall ombeds domstolen att definiera vilken betydelse detta
har for dessa rittigheter.

4. Ar det, i samband med friga 3, parallellimportéren som skall visa eller gora
sannolikt att det foreldg uppsat eller ir det varumirkesinnehavaren som skall
visa eller gora sannolikt att det inte forelig uppsat?

5. Ar den omstindigheten att varumirket iter anbringas under de forhillanden
som beskrivs i den férsta frigan i sig tillracklig ’skilig grund’ i den mening
som avses 1 artikel 7 1 direktivet, eller méste varumirkesinnehavaren dessutom
styrka ytterligare omstindigheter, sdsom att varans skick har férindrats eller
férsimrats nir den har forts ut pd marknaden av parallellimportéren?”

Dessa mail har genom ett beslut av domstolens ordférande av den 18 november
1993 forenats vad giller det skriftliga och muntliga férfarandet och domen.

Tillimpningen av artikel 7 i direktivet

Genom den forsta fragan i mal C-436/93 vill Hejesteret 1 huvudsak ha klarhet i om
den omstindigheten att innehavaren av en varumirkesritt dberopar denna ritt f6r
att hindra en importér frin att marknadsfora en vara som av varumirkesinnehava-
ren eller med hans samtycke har forts ut pi marknaden i en annan medlemsstat,
nir denne importor har packat om varan och pi denna &ter har anbringat varumir-
ket utan tillstdind av innehavaren, skall bedémas enligt nationell varumirkesritt
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enbart i forening med artikel 7 1 direktivet eller dven skall bedomas 1 forening med
artikel 36 i fordraget.

I detta avseende bor forst erinras om att nir det i gemenskapsdirektiv f6reskrivs
harmonisering av de itgirder som ir nddvindiga for att sikerstilla de intressen
som skall skyddas genom artikel 36 i férdraget skall alla nationella dtgirder som
syftar pd den bedémas med hinsyn till bestimmelserna i detta direktiv och inte till
artikel 30—36 i fordraget (se i det hinseendet dom av den 5 oktober 1977, Tede-
schi, 5/77, Rec. s. 1555, punkt 35, av den 30 november 1983, Van Bennekom,
227/82, Rec. s. 3883, punkt 35, av den 12 oktober 1993, Vanacker och Lesage,
C-37/92, Rec. s. 1-4947, punkt 9, och av den 5 oktober 1994, Centre
d’insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. s. I-5077, punkt 31).

Vidare bor anmirkas att artikel 7 1 direktivet, som formulerats i allmanna ordalag,
pé ett uttdmmande sitt reglerar frigan om konsumtion av varumirkesritten betrif-
fande varor som har forts ut pd marknaden inom gemenskapen. Foljaktligen miste
de nationella bestimmelserna pd omridet bedémas mot bakgrund av denna
bestimmelse.

Direktivet miaste emellertid, som alla bestimmelser i sekundirritten, tolkas mot
bakgrund av fordragets bestimmelser om den fria réorligheten for varor och sirskile
artikel 36 (se i det hinseendet dom av den 9 juni 1992, Delhaize och Le Lion,
C-47/90, Rec. s. 1-3669, punkt 26, och av den 2 februari 1994, Verband Sozialer
Wettbewerb, C-315/92, Rec. s. 1-317, punkt 12).

Den forsta frigan i mal C-436/93 bor alltsd besvaras sd, att den omstindigheten att
innehavaren av en varumirkesritt dberopar denna ritt for att hindra en importor
frin att marknadsféra en vara som av varumirkesinnehavaren eller med hans sam-
tycke har forts ut pd marknaden 1 en annan medlemsstat, nir denne importdr har
packat om varan och pi denna ater har anbringat varumirket utan tillstind av
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innehavaren, skall bedémas enligt nationell varumirkesritt i forening med artikel 7
i direktivet, tolkad mot bakgrund av artikel 36 i f6rdraget.

Tolkningen av artikel 7.1 i direktivet

Genom den forsta frigan i méilen C-427/93 och C-429/93 vill Se-og Handelsretten
1 huvudsak ha klarhet 1 om det strider mot artikel 7.1 i direktivet att innehavaren
av en varumirkesritt, utom under de fdrutsittningar som definieras i punkt 2 i
denna bestimmelse, dberopar denna rittighet for att hindra en importér frin att
marknadsfora en vara som har férts ut pd marknaden 1 en annan medlemsstat av
innehavaren eller med hans samtycke, iven om denne importdr utan tillstind av
innehavaren har packat om varan och pa denna iter anbringat varumairket.

I detta avseende bor forst erinras om att det 1 artikel 7.1 1 direktivet foreskrivs att
ett varumirke inte ger innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av varumirket
for varor som av honom sjilv eller med hans samtycke har forts ut pd marknaden
under varumirket inom gemenskapen.

Denna bestimmelse dr formulerad i ordalag som motsvarar dem som har anvints
av domstolen 1 de domar varigenom den varumirkesrittsliga konsumtionsprinci-
pen, genom en tolkning av artiklarna 30 och 36 1 {6rdraget, erkindes inom gemen-
skapsritten. Siledes iterges i denna bestimmelse domstolens rittspraxis, enligt vil-
ken innehavaren av en varumirkesritt som ir skyddad enligt en medlemsstats
lagstiftning inte kan iberopa denna lagstiftning for att motsitta sig import eller
marknadsforing av en vara som av honom sjilv eller med hans samtycke har férts
ut pa marknaden i en annan medlemsstat (se sirskilt dom av den 31 oktober 1974,
Winthrop, 16/74, Rec. s. 1183, punkt 7—11, av den 17 oktober 1990, HAG,
C-10/89, Rec. s. [-3711, punkt 12, nedan kallad domen HAG II, och av den 22 juni
1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danziger, C-9/93, Rec. s. 1-2789, punk-
terna 33 och 34).
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Kirandena vid den nationella domstolen samt den tyska regeringen har emellertid
havdat att artikel 7.1 1 direktivet inte ger parallellimportdren annat in en ritt att
fortsatt marknadsfora varorna i den form som varumirkesinnehavaren har fort ut
dem pa marknaden i en annan medlemsstat. Den ensamritt att anbringa varumir-
ket pi en vara som en innchavare har, i enlighet med artikel 5 i direktivet, ir inte
konsumerad. Pi si sitt kan innehavaren dven i andra fall in de undantag som for-
mulerats i artikel 7.2 férbjuda att varumirket anbringas pi ompaketerade varor.

Detta argument kan inte godtas.

Det framgir nimligen av domstolens rittspraxis avseende artikel 36 i fordraget att
innehavarens ensamritt att anbringa varumirket pd en vara under vissa férutsatt-
ningar skall anses konsumerad i syfte att mojliggora for en importdr att under
detta varumirke marknadsfra varor som har férts ut pid marknaden i en annan
medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke (se 1 det hinseendet dom av
den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. s. 1139, och av den 10 oktober
1978, American Home Products, 3/78, Rec. s. 1823, samt de domar som meddelas
denna dag i milen Eurim-Pharm Arzneimittel, C-71/94, C-72/94 och C-73/94,
REG s. 1-3603, och MPA Pharma, C-232/94, REG s. 1-3671).

Om man accepterade uppfattningen att den konsumtionsprincip som foreskrivs i
artikel 7.1 inte kan tillimpas nir importdren har packat om varan och &ter har
anbringat varumirket pi denna, skulle det allts3 innebira en betydelsefull indring
av de principer som f6ljer av artiklarna 30 och 36 i fordraget.

Det finns saledes inga omstindigheter som ger anledning att géra den bedom-
ningen att artikel 7 i direktivet dr avsedd att begrinsa rickvidden av denna ritts-
praxis. En sddan verkan skulle for 6vrigt inte kunna tillitas, med hinsyn till att ett
direktiv inte kan motivera hinder fér handeln mellan medlemsstaterna, forutom
inom de grinser som ir tilldtna enligt fordragets bestimmelser. Det framgir nim-
ligen av domstolens rittspraxis att forbudet mot kvantitativa restriktioner samt
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itgirder med motsvarande verkan inte enbart giller nationella dtgirder, utan dven
dtgirder av gemenskapsinstitutionerna (se, senast, dom av den 9 augusti 1994,
Meyhui, C-51/93, Rec. s. I-3879, punkt 11).

Den forsta frigan 1 milen C-427/93 och C-429/93 bér alltsd besvaras si, att det
strider mot artikel 7.1 i direktivet att innehavaren av en varumairkesritt, utom
under de férutsittningar som definieras i punkt 2 1 denna bestimmelse, dberopar
denna rittighet for att hindra en importdr frin att marknadsfora en vara som har
forts ut pd marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans sam-
tycke, dven om denne importor utan tillstind av innehavaren har packat om varan
och pd denna ater anbringat varumirket.

Tolkningen av artikel 7.2 i direktivet

Genom den andra frigan i milen C-427/93 och C-429/93, den tredje och den
fjarde fragan i mal C-427/93 och den andra, den tredje, den fjirde och den femte
frigan 1 mal C-436/93 vill de nationella domstolarna 1 huvudsak ha klarhet i under
vilka férutsittningar innehavaren av en varumirkesritt enligt artikel 7.2 i direktivet
kan motsitta sig fortsatt marknadsféring av ett likemedel som har packats om av
importoren och pi vilket innehavarens varumirke iter har anbringats. I detta avse-
ende stiller de nationella domstolarna sirskilt frigan om den rittspraxis som har
utvecklats inom ramen fér artikel 36 i fordraget ir relevant for tillimpningen av
artikel 7.2 i direktivet. I férekommande fall tillfrigas domstolen om betydelsen av
och innehillet 1 begreppen “en konstlad avskirmning av marknaderna” och ”inver-
kan pd varans ursprungliga beskaffenhet”, som har fastslagits genom denna ritts-
praxis.

I artikel 7.2 1 direktivet foreskrivs att innehavaren av en varumirkesritt kan mot-
sitta sig fortsatt marknadsforing av varorna nir det foreligger skilig grund, sirskilt
nir varornas beskaffenhet har forindrats eller forsimrats efter att de har forts ut pa
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marknaden. Att begreppet ”sirskilt” anvinds visar att det fall som &syftas enbart
anges som exempel.

Artikel 7 i direktivet bor nimligen, precis som artikel 36 i fordraget, anses vara
avsedd att forena de grundliggande intressena att skydda bide varumirkesritten
och den fria rérligheten f6r varor inom den gemensamma marknaden, pé si sitt att
dessa tvd bestimmelser, som har till syfte att uppnd samma resultat, skall tolkas pa
samma Satt,

For att bedoma om innehavaren av ett varumarke enligt artikel 7.2 i direktivet kan
motsitta sig marknadsfoéring av ompaketerade varor, pd vilka varumarket iter har
anbringats, bor foljaktligen stod sokas 1 den rittspraxis som domstolen har utveck-
lat inom ramen fér artikel 36.

Det framgir av domstolens rittspraxis att det enligt artikel 36 inte ir tilldtet att
gora avvikelser frin den grundliggande principen om den fria rorligheten for varor
inom den gemensamma marknaden annat in om de ir motiverade fér att virna
rittigheter som utgér det sirskilda féremalet f6r den industriella och kommersiella
iganderitten 1 friga.

Betriffande varumirkesritten har domstolen fastslagit att denna utgor en visentlig
bestindsdel i den ordning f6r konkurrens utan snedvridning som skall upprittas
genom fordraget. I en sidan ordning maste foretag ha majlighet att knyta kunder
till sig med hjilp av kvaliteten hos sina varor eller tjinster, vilket inte ir mojligt
annat in om det finns sirskiljningstecken som gor det méjligt att identifiera dem.
For att varumairket skall kunna spela denna roll maste det utgéra en garanti fér att
alla varor som ir forsedda med det har tillverkats under kontroll av ett enda fore-
tag som kan hillas ansvarigt {6r deras kvalitet (de ovan nimnda domarna i malen
HAG 11, punkt 13, och IHT Internationale Heiztechnik och Danziger, punkterna
37 och 45).
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Faljaktligen ar det sarskilda foremailet for varumirkesritten, vilket domstolen flera
ginger har kommit fram till, att sdrskile tillforsikra innehavaren ensamritten att
anvinda varumirket di en vara for f6rsta gingen {6rs ut pi marknaden och att pd
detta sitt skydda denne mot konkurrenter som vill missbruka varumirkets still-
ning och anseende genom att silja varor som otillborligen har forsetts med detta
varumirke (se sirskilt domen i det ovan nimnda mailet Hoffmann-La Roche,
punkt 7, dom av den 3 december 1981, Pfizer, 1/81, Rec. s. 2913, punkt 7, den ovan
nimnda HAG II, punkt 14, och den ovan nimnda domen 1 malet IHT Internatio-
nale Heiztechnik och Danziger, punkt 33).

Av detta foljer bland annat, vilket har erinrats om ovan, att innehavaren av en
varumirkesritt som ir skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning inte kan &be-
ropa denna lagstiftning {6r att motsitta sig import eller marknadsforing av en vara
som har férts ut pd marknaden i en annan medlemsstat av honom sjilv eller med
hans samtycke (se sirskilt de ovan nimnda domarna i milen Winthrop, punkt
7—11, HAG 1II, punkt 12, och IHT Internationale Heiztechnik och Danziger,
punkterna 33 och 34).

Foremilet for varumirkesritten dr nimligen inte att ge innehavarna ritt att av-
skirma de nationella marknaderna och att pd si sitt frimja att de prisskillnader som
kan férekomma mellan medlemsstaterna bibehills. Visserligen kan sddana prisskill-
nader, sirskilt pd marknaden for likemedel, bero pi omstindigheter som inte varu-
mirkesinnehavarna har nigot inflytande over, sirskilt bestimmelser om faststil-
lelse av maximipriser, om likemedelsgrossisters och apoteks vinstmarginaler eller
om maximibelopp for ersittning av sjukvirdskostnader enligt sjukférsikringssys-
temen, vilka skiljer sig 4t i medlemsstaterna. Den snedvridning av priserna som
orsakas av att bestimmelserna i en medlemsstat dr annorlunda maste emellertid
avhjilpas genom dtgirder som vidtas av gemenskapens myndigheter och inte
genom att en annan medlemsstat genomfér atgirder som ir oforenliga med
bestimmelserna om den fria rérligheten for varor (se sirskilt den ovan nimnda
domen i méilet Winthrop, punkterna 16 och 17).

For att besvara frigan om huruvida varumarkesinnehavarens ensamritt medfér att
han kan motsitta sig att en tredje man anvinder varumirket efter ompaketering av
varan bor hidnsyn tas till varumirkets grundliggande funktion, som ir att garantera
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mirkesvarans ursprungsidentitet for konsumenten eller den slutlige anvindaren
genom att gbra det majligt ate utan forvixlingsrisk sirskilja den frin sidana 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 féremil fér ett ingrepp som
har utférts av tredje man utan varumirkesinnehavarens tillstind och som har ska-
dat varans ursprungliga beskaffenhet (de ovan nimnda domarna i milen
Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Pfizer, punkt 8).

Av detta framgir att varumirkesinnehavarens ritt att motsitta sig all anvindning
av varumirket som ir dgnad att foérvanska ursprungsgarantin i denna mening
omfattas av det sirskilda féremalet £6r varumarkesritten. Skyddet fér denna kan
motivera avvikelser frin den grundliggande principen om den fria rérligheten for
varor (de ovan nimnda domarna i milen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Pfizer,
punkt 9).

I den ovan nimnda domen i milet Hoffmann-La Roche uttalade domstolen att vid
tillimpningen av dessa principer skall artikel 36 i fordraget tolkas pa si sitt att
innehavaren av en varumirkesritt kan dberopa denna {6r att hindra en importor
frin att marknadsfora en vara som har {6rts ut pd marknaden i en annan medlems-
stat av innehavaren eller med hans samtycke, nir denne importdr har packat om
varan i en ny forpackning pi vilken varumirket iter har anbringats, sivida inte

— det faststills att innehavarens anvindning av varumairkesritten, pd grund av det
marknadsfdringssystem som han anvinder, bidrar till att p3 ett konstlat sitt
avskirma marknaderna mellan medlemsstaterna,

— det visas att ompaketeringen inte kan paverka varans ursprungliga beskaffenhet,
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— varumirkesinnehavaren pi férhand informeras om att den vara som har packats
om skall bjudas ut till forsiljning, samt

— pi den nya férpackningen anges vem som har packat om varan.

I enlighet med denna rittspraxis skall alltsd artikel 7.2 1 direktivet tolkas pé si sitt
att varumirkesinnehavaren rittsenligt kan motsitta sig fortsatt marknadsféring av
ett likemedel nir importoren har packat om varan och iter har anbringat varumir-
ket pa denna, sivida inte de fyra forutsittningar som har formulerats 1 den ovan
nimnda domen i mélet Hoffmann-La Roche ir uppfyllda.

Denna rattspraxis bor emellertid specificeras 1 beaktande av de argument som har
iberopats 1 de forevarande mailen samt i mailen Eurim-Pharm Arzneimittel
(C-71/94, C-72/94 och C-73/94, REG s. I-3603) och MPA Pharma (C-232/94,
REG s. I-3671), i vilka domstolen meddelar dom denna dag.

En konstlad avskdirmning av marknaderna mellan medlemsstater

Det bor i detta avseende faststillas att innehavarens anvindning av varumirkesrit-
ten for att motsitta sig marknadsforing under detta varumirke av varor som har
packats om av en tredje man kan bidra till att avskirma marknaderna mellan med-
lemsstaterna, sirskilt ndr innehavaren har fort ut ett identiskt likemedel pi mark-
naden i olika férpackningar i olika medlemsstater och varan inte, 1 den beskaffen-
het vari den har silts av rittsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och
foéras ut pa marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportor.

Av detta foljer att varumirkesinnehavaren inte kan motsitta sig att varan packas
om i en ny yttre forpackning nir forpackningen, i den storlek som innehavaren
anvinder i den medlemsstat dir importdren har képt varan, inte kan marknadsfo-
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ras 1 importmedlemsstaten i friga, bland annat om detta beror pi bestimmelser
eller inhemsk praxis som innebir att enbart forpackningar av en viss storlek ir
tillitna, bestimmelser pé sjukforsikringsomradet som gor att ersittningen for sjuk-
virdskostnader dr beroende av férpackningsstorleken eller vil etablerad praxis
avseende utskrivning av recept, som bland annat grundar sig p2 de storleksnormer
som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukforsikringsinstitutioner.

I detta avseende bor papekas att nir innehavaren, i enlighet med de bestimmelser
och den praxis som giller i importmedlemsstaten, dir anvinder flera olika férpack-
ningsstorlekar, ir det, for att dra slutsatsen att det inte ir nédvindigt att packa om
varan, inte tillrickligt att faststilla att en av dessa storlekar iven marknadsfors i
exportmedlemsstaten. Det skulle nimligen féreligga en avskirmning av markna-
derna om importoren enbart kunde marknadsféra varan inom en begrinsad del av
marknaden i importmedlemsstaten.

Diremot kan innehavaren motsitta sig att varan packas om i en ny yttre forpack-
ning nir importdren har mojlighet att utforma en forpackning som kan marknads-
foras i importmedlemsstaten, till exempel genom att pid den yttre eller inre
ursprungliga férpackningen anbringa nya etiketter som ir avfattade pd importmed-
lemsstatens sprik, genom att ligga till en ny bruksanvisning eller ett nytt informa-
tionsblad p3 importmedlemsstatens sprik eller genom att ersitta en tilliggsprodukt
som inte kan godkinnas i importmedlemsstaten med en liknande produkt som har
erhillit ett sidant godkinnande.

Ritten for innehavaren av en varumirkesritt som ir skyddad i en medlemsstat att
motsitta sig marknadsféring under varumirket av ompaketerade varor fir nimli-
gen enbart begrinsas i den min som den ompaketering som importdren féretar ir
nédvindig f6r att kunna marknadsféra varan i importmedlemsstaten.

I-3535



57

58

59

60

DOM AV DEN 11.7.1996 — FORENADE MALEN C-427/93, C-429/93 OCH C-436/93

Slutligen bor pipekas att — i motsats till vad kirandena vid den nationella dom-
stolen har hivdat — den omstindigheten att domstolen anvinder uttrycket “en
konstlad avskirmning av marknaderna” inte innebir att importéren maste visa att
varumirkesinnehavaren, genom att féra ut en identisk vara pd marknaden i olika
férpackningar i olika medlemsstater, medvetet har forsokt att avskiarma markna-
derna mellan medlemsstaterna. Domstolen har nimligen, genom att pipeka att det
miéste vara friga om en konstlad avskirmning, velat understryka att innehavaren
alltid kan &beropa sin varumirkesritt f6r att motsitta sig marknadsféring av ompa-
keterade varor nir detta motiveras av nodvindigheten att virna varumirkets
grundliggande funktion, eftersom den avskirmning som foljer av detta i sé fall inte
kan anses vara konstlad.

Inverkan pd varans ursprungliga beskaffenbet

I detta avseende bor, mot bakgrund av de argument som kirandena vid den natio-
nella domstolen har framfort, f6rst pipekas att begreppet inverkan pi varans
ursprungliga beskaffenhet syftar pid beskaffenheten hos den vara som férpack-
ningen innehiller.

Innehavaren av en varumirkesritt kan alltsi motsitta sig all ompaketering som
innebdr en risk att utsitta den vara som forpackningen innehiller f6r hantering
eller inverkan som paverkar dess ursprungliga beskaffenhet. For att kunna bedéma
om detta ar fallet bdr, sisom domstolen i punkt 10 i den ovan nimnda domen i
milet Hoffmann-La Roche har framhivt, hinsyn tas till varans art och det sitt pd
vilket den packas om.

Betriffande likemedel framgir det dven i samma punkt i den ovan nimnda domen
i milet Hoffmann-La Roche att ompaketering anses ha foretagits under férhillan-
den som inte kan péverka varans ursprungliga beskaffenhet, nir varumirkesinne-
havaren har fort ut varan pd marknaden i en dubbel forpackning och ompaketer-
ingen enbart avser den yttre forpackningen, medan den inre férpackningen forblir
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intakt, eller nir ompaketeringen sker under kontroll av en offentlig myndighet i
avsikt att sakerstilla varans integritet.

Det framgar alltsi av denna rittspraxis att enbart den omstindigheten ate tryckfor-
packningarna, flaskorna, glashylsorna, ampullerna eller inhalatorerna tas ut ur sin
yttre ursprungliga forpackning och placeras i en ny yttre forpackning inte ar av
sddan art att den kan paverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som
forpackningen innehailler.

Kirandena vid den nationella domstolen har emellertid hivdat att dven en sidan
hantering medfor en risk for att varans ursprungliga beskaffenhet paverkas. Saledes
kan tryckforpackningar som kommer frin olika ursprungliga forpackningar och
som samlas 1 en enda yttre férpackning hirréra frin olika produktionspartier och
ha olika sista forbrukningsdag, varorna kan ha legat 1 lager alltfor linge och ljus-
kansliga varor kan ha skadats av ljuset under ompaketeringen.

Detta argument kan inte godtas. Det kan nimligen inte anses att varje hypotetisk
risk fér ett enskilt misstag ar tillricklig fér att tillerkinna varumirkesinnehavaren
en ritt att motsitta sig all ompaketering av likemedel i nya yttre forpackningar.

Betriffande de f6rfaranden som bestir i att anbringa sjéilvhiiftande etiketter pi flas-
korna, glashylsorna, ampullerna eller inhalatorerna, i att ligga till en ny bruksan-
visning eller ett nytt informationsblad avfattade pid 1mportstatens sprik i forpack-
ningen eller att i denna ligga in en tilliggsprodukt, sdsom en sprayapparat, vilken
inte kommer frin varumirkesinnehavaren, finns det inget som ger anledning att
anta att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som férpackningen innehal-
ler direkt har paverkats av detta.
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Emellertid bor det anses att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som
forpackningen innehaller indirekt kan paverkas, sirskilt nir

— den ompaketerade varans yttre eller inre férpackning eller en ny bruksanvis-
ning eller ett nytt informationsblad inte innehiller viss betydelsefull informa-
tion eller upptar oriktig information avseende varans art, dess sammansittning,
dess effekt, dess anvindning eller dess forvaring, eller

— en tilliggsprodukt som har lagts in i forpackningen av importéren och som
skall anvindas fér intag och dosering av varan inte dr anpassad till det anvind-
ningssitt och den dosering som tillverkaren har avsett.

Det ankommer pi den nationella domstolen att bedéma om detta ir fallet, genom
att bland annat géra en jimforelse med den vara som marknadsférs av varumir-
kesinnehavaren i importmedlemsstaten. Det kan emellertid inte uteslutas att
importéren kan tillhandahilla viss ytterligare information, under férutsittning att
denna information inte stir i motsittning till den som tillhandahélls av innehavaren
1 importmedlemsstaten. Denna forutsittning anses vara uppfylld bland annat nir
informationen ir annorlunda pa grund av den f6rpackning som anvinds av inne-
havaren i exportmedlemsstaten.

Andra krav som madste iakttas av parallellimportoren

Om varan packas om under sidana férutsittningar att den ursprungliga beskaf-
fenheten hos den vara som forpackningen innehller inte kan piverkas, virnas
varumirkets grundliggande funktion som ursprungsgaranti. Siledes vilseleds inte
konsumenten eller den slutlige anvindaren betriffande varornas ursprung, utan far
faktiskt varor som har tillverkats enbart under varumirkesinnehavarens kontroll.
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Det bor emellertid fastslis att om det, under dessa omstindigheter, f6r att garan-
tera den fria rorligheten f6r varor, ir nédvindigt att dra slutsatsen att innehavaren
inte kan dberopa sin varumirkesritt {6r att motsitta sig marknadsforing under sitt
varumirke av varor som har packats om av en importdr, medfér denna slutsats att
importéren tillerkinns en viss ritt som, under normala omstindigheter, ir forbe-
hillen innehavaren sjilv.

I innehavarens intresse i egenskap av igare av varumirket och for att skydda
honom mot alla former av missbruk bér foljaktligen, sdsom domstolen har fastsla-
git i den ovan nimnda domen 1 milet Hoffmann-La Roche, denna ritt enbart med-
ges om importoren iakttar vissa andra krav.

Siledes miste det, med hinsyn till varumirkesinnehavarens intresse av att konsu-
menten eller den slutlige anvindaren inte skall kunna ledas till att tro att han ir
ansvarig for ompaketeringen, pid férpackningen anges vem som har packat om
varan.

Sdsom domstolen redan har papekat maiste denna uppgift klart framgid pd den
ompaketerade varans yttre forpackning (de ovan nimnda domarna i milen
Hoffmann-La Roche, punkt 12, och Pfizer, punkt 11). Detta innebir, sisom gene-
raladvokaten i punkt 128 i sitt forslag till avgérande har framhavt, att den natio-
nella domstolen miste bedéma om denna uppgift ir tryckt pd sidant sitt att den
kan forstds av en person med normal syn och normal uppmirksamhet.

Diremot finns det ingen anledning att kriva att det pd f6rpackningen dessutom
uttryckligen skall anges att ompaketeringen har foretagits utan tillstind av varu-
markesinnehavaren, eftersom en sidan uppgift kan uppfattas som om den ompa-
keterade varan inte ir helt regelratt, sisom generaladvokaten i punkt 88 i sitt for-
slag till avgorande har framhavt.
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Niar parallellimportoren emellertid i forpackningen har lagt till en tilliggsprodukt
som inte kommer frin varumirkesinnehavaren, miste han se till att denna ulldggs-
produkts ursprung anges pa sidant sitt att det inte kan skapas intryck av att varu-
mirkesinnehavaren ir ansvarig for denna.

P3 samma sitt kan det, sisom framgir av punkt 11 i den ovan nimnda domen i
malet Pfizer, krivas att det pi den yttre forpackningen klart anges vem som har
tillverkat varan, eftersom tillverkaren kan ha intresse av att inte konsumenten eller
den slutlige anvindaren leds till att tro att importdren ir varumirkesinnehavare
och att varan ir tillverkad under hans kontroll.

Aven nir det p3 forpackningen anges vem som har packat om varan kan det inte
uteslutas att varumirkets och siledes dven varumirkesinnehavarens anseende trots
allt kan bli lidande av en oriktig utformning av den vara som har packats om. I
sddana fall har varumirkesinnehavaren ett berittigat intresse att, genom att grunda
sig pd det sirskilda foremilet f6r varumarkesritten, kunna motsitta sig marknads-
foring av varan. For att bedoma om utformningen av den vara som har packats om
ar dgnad att skada varumarkets anseende bor hinsyn tas till varans art och till den
marknad den ir avsedd for.

Betriffande likemedel ar det viktigt att fastsld att det ar friga om ett kinsligt
omride dir allminheten stiller sirskilt héga krav betriffande varans kvalitet och
integritet och att varans utformning faktiskt kan vara agnad att inge fértroende hos
allminheten i detta avseende. Foljaktligen kan en f6rpackning som ir bristfallig, av
dalig kvalitet eller ser billig ut skada varumirkets anseende.

Mot denna bakgrund varierar kraven pd utformningen av ett likemedel som har
packats om allteftersom det ir friga om en vara som siljs till sjukhus eller, med
apoteken som mellanhand, till konsumenterna. 1 det forsta fallet delas likemedlen
ut till patienterna av fackmin for vilka varans utformning inte har nigon stérre
betydelse. I det andra fallet har varans utformning storre betydelse f6r konsumen-
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ten, dven om det — nir det ir friga om varor som madste skrivas ut pd recept av en
likare — ir en omstindighet som i sig dr ignad att inge konsumenterna ett visst
fortroende for varans kvalitet.

Slutligen méste varumirkesinnehavaren, sdsom domstolen har framhivt i den ovan
nimnda domen i milet Hoffmann-La Roche, pi férhand underrittas om att en
vara som har packats om bjuds ut till f6rsiljning. Dessutom kan innehavaren kriva
att importdren tillhandahiller honom ett prov av den vara som har packats om
innan den bjuds ut till forsiljning f6r att han skall kunna kontrollera att ompake-
teringen inte f6retas pd sidant sitt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller
indirekt piverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte dr sidan att
varumirkets anseende kan skadas. Samtidigt gor ett sidant krav det mojligt for
varumirkesinnehavaren att skydda sig bittre mot forfalskarverksamhet.

Med hinsyn till det ovan anforda bér den andra frigan 1 milen C-427/93 och
C-429/93, den tredje och den fjirde frigan i mil C-427/93 och den andra, den
tredje, den fjirde och den femte frigan 1 mil C-436/93 besvaras pa s sitt att arti-
kel 7.2 i direktivet skall tolkas s3, att varumirkesinnehavaren lagligen kan motsitta
sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel nir importoren har packat om varan
och iter har anbringat varumirket pi denna, utom under f6ljande omstindigheter:

— Det faststills att innehavarens dberopande av varumirkesritten for att motsitta
sig marknadsféring av ompaketerade varor under detta varumirke, med hinsyn
till det marknadsféringssystem som han anvinder, bidrar till att pé ett konstlat
sitt avskarma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta ir bland annat fallet
nir innehavaren i olika medlemsstater har fort ut ett identiskt likemedel pd
marknaden i olika fdrpackningar och den ompaketermg som importdren fore-

tar dels &r nddvindig for att marknadsfora varan i importmedlemsstaten, dels
foretas under sidana forhillanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan
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paverkas dirav. Diremot innebir denna férutsittning inte att det maste faststil-
las att varumirkesinnehavaren, genom att fora ut en identisk vara pd markna-
den i olika forpackningar i olika medlemsstater, medvetet har forsokt att
avskirma marknaderna mellan medlemsstater.

— Det visas att ompaketeringen inte kan piverka beskaffenheten hos den vara
som forpackningen innehiller. Detta ir bland annat fallet nir importéren
begrinsar sig till férfaranden som inte innebir nigon risk f6r paverkan, till
exempel att tryckforpackningar, flaskor, glashylsor, ampuller eller inhalatorer
tas ut ur sin ursprungliga yttre forpackning och placeras 1 en ny yture férpack-
ning, att sjilvhiftande etiketter anbringas pd den inre férpackningen, att en ny
bruksanvisning eller ett nytt informationsblad liggs till eller att en tilliggspro-
duke liggs in 1 férpackningen. Det ankommer p den nationella domstolen att
kontrollera att beskaffenheten hos den vara som forpackningen innehiller inte
indirekt péverkas, sirskilt att den ompaketerade varans yttre eller inre f6rpack-
ning eller en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad inte innehaller
viss betydelsefull information eller upptar oriktig information eller att en
tilliggsprodukt som har lagts in i férpackningen av importéren och som ir
avsedd for intag och dosering av varan inte dr anpassad till det anvindningssitt
och den dosering som tillverkaren har avsett.

— P3 den nya férpackningen anges vem som har packat om varan och dess till-
verkares namn. Dessa uppgifter skall vara tryckta pd sidant sitt att de kan
forstds av en person med normal syn och normal uppmirksamhet. P4 samma
sitt miste en tilliggsprodukts ursprung, om denna inte kommer frin varumir-
kesinnehavaren, anges pa sadant sitt att det inte kan skapas intryck av att varu-
mirkesinnehavaren ir ansvarig for denna. Diremot ir det inte nddvindigt att

ange att ompaketeringen har foretagits utan tillstind av varumirkesinnehava-
ren.

— Varans utformning efter ompaketeringen ir inte sidan att varumirkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen fir inte férpackningen vara
bristfillig, av dalig kvalitet eller se billig ut.

— Importoren underrittar pd forhand varumirkesinnehavaren om att den vara
som har packats om bjuds ut till forsiljning och, om innehavaren begir det,
tillhandahéller honom ett prov av den vara som har packats om.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den tyska, den franska och den brittiska reger-
ingen samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med ytt-
randen till domstolen, ar inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i férhallande
till parterna i milet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om rittegéngs-
kostnaderna.

P3 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 22 oktober (C-427/93) och den 21
oktober 1993 (C-429/93) forts vidare av Se-og Handelsretten 1 Kebenhavn och
genom beslut av den 1 november 1993 (C-436/93) forts vidare av Hejesteret —
t6ljande dom:

1) Den omstindigheten att innehavaren av en varumirkesritt aberopar denna
ratt f6r att hindra en importér fran att marknadsfora en vara som av varu-
markesinnehavaren eller med hans samtycke har férts ut pa marknaden i en
annan medlemsstat, nir denne importér har packat om varan och pa denna
ater har anbringat varumairket utan tillstind av innchavaren, skall bedomas
enligt nationell varumairkesritt i forening med artikel 7 i ridets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumarkeslagar, tolkad mot bakgrund av artikel 36 i
EG-fordraget.

2) Det strider mot artikel 7.1 i direktiv 89/104 att innehavaren av en varumar-
kesritt, utom under de forutsittningar som definieras i punkt 2 i denna
bestimmelse, beropar denna rittighet for att hindra en importoér fran att
marknadsfora en vara som har forts ut pa marknaden i en annan medlems-
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stat av innchavaren eller med hans samtycke, dven om denne importor utan
tillstind av innchavaren har packat om varan och pa denna dter anbringat
varumirket.

3) Artikel 7.2 i direktiv 89/104 skall tolkas si, att varumirkesinnehavaren lag-
ligen kan motsitta sig fortsatt marknadsféring av ett likemedel nir impor-
toren har packat om varan och ater har anbringat varumirket pa denna,
utom under féljande omstiandigheter:

— Det faststills att innehavarens anvindning av varumairkesritten for att
motsitta sig marknadsféring av ompaketerade varor under detta varu-
marke, med hidnsyn till det marknadsforingssystem som han anvinder,
bidrar till att pd ett konstlat sitt avskirma marknaderna mellan medlems-
staterna. Detta dr bland annat fallet nidr innehavaren i olika medlemsstater
har fért ut ett identiskt likemedel pa marknaden i olika férpackningar och
den ompaketering som importoren foretar dels ar nédvindig for att mark-
nadsféra varan i importmedlemsstaten, dels féretas under sidana férhallan-
den att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan paverkas darav. Diremot
innebir denna férutsittning inte att det miste faststillas att varumairkesin-
nehavaren, genom att féra ut en identisk vara pd marknaden i olika for-
packningar i olika medlemsstater, medvetet har forsokt att avskirma mark-
naderna mellan medlemsstater.

— Det visas att ompaketeringen inte kan paverka beskaffenheten hos den vara
som férpackningen innehaller. Detta dr bland annat fallet nir importoren
begriansar sig till férfaranden som inte innebir nigon risk for paverkan, till
exempel att tryckférpackningar, flaskor, glashylsor, ampuller eller inhalato-
rer tas ut ur sin ursprungliga yttre férpackning och placeras i en ny yttre
forpackning, att sjalvhiftande etiketter anbringas pa den inre forpack-
ningen, att en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad liggs till
eller att en tilliggsprodukt laggs in i forpackningen. Det ankommer pa den
nationella domstolen att kontrollera att beskaffenheten hos den vara som
forpackningen innehaller inte indirekt paverkas, sirskilt att den ompakete-
rade varans yttre eller inre forpackning eller en ny bruksanvisning eller ett
nytt informationsblad inte innehéller viss betydelsefull information eller
upptar oriktig information eller att en tilliggsprodukt som har lagts in i

1-3544



BRISTOL-MYERS SQUIBB M. FL.

forpackningen av importoren och som ir avsedd for intag och dosering av
varan inte dr anpassad till det anvindningssitt och den dosering som till-
verkaren har avsett.

—P3 den nya forpackningen anges vem som har packat om varan och dess
tillverkares namn. Dessa uppgifter skall vara tryckta pa sidant sitt att de
kan férstas av en person med normal syn och normal uppmirksamhet. Pa
samma sitt maste en tilliggsprodukts ursprung, om denna inte kommer
frin varumairkesinnehavaren, anges pa sadant sitt att det inte kan skapas
intryck av att varumairkesinnehavaren ir ansvarig for denna. Diremot ir
det inte nodvindigt att ange att ompaketeringen har foretagits utan till-
stand av varumirkesinnehavaren.

— Varans utformning efter ompaketeringen ir inte sadan att varumirkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Féljaktligen fir inte férpackningen
vara bristfillig, av dalig kvalitet eller se billig ut.

— Importéren underrittar pa forhand varumirkesinnehavaren om att den
vara som har packats om bjuds ut till f6rsiljning och, om innchavaren begir
det, tillhandahaller honom ett prov av den vara som har packats om.

Rodriguez Iglesias Kakouris ~ Puissochet
Hirsch Mancini Moitinho de Almeida
Gulmann Jann Ragnemalm

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 11 juli 1996.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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