DOM AV DEN 23,4.2002 — MAL C-143/00

DOMSTOLENS DOM
den 23 april 2002 *

I méal C-143/00,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, fran High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division (Férenade kungariket), att domstolen skall meddela
ett forhandsavgorande i de vid den nationella domstolen anhingiga malen mellan

Bochringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

och

Swingward Ltd,

mellan
Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Rittegdngssprak: engelska.
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och
Dowelhurst Ltd,

mellan
Glaxo Group Ltd

och

Swingward Ltd,

mellan
Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

och

Dowelhurst Ltd,

mellan
Glaxo Group Ltd,
The Wellcome Foundation Ltd

och

Dowelhurst Ltd,

mellan

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

SmithKline & French Laboratories Ltd
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och
Dowelhurst Ltd
samt mellan
Eli Lilly and Co.

och

Dowelhurst Ltd,

angdende tolkningen av artikel 7.2 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrdde 13, volym 17, s. 178), i dess
lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet (EGT L 1, 1994, s. 3), och av artiklarna 28 EG och 30 EG,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordféranden
P. Jann samt domarna C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, M. Wathelet,
R. Schintgen, V. Skouris, ].N. Cunha Rodrigues och C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningschefen D. Louterman-Hubeau,
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med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim Pharma KG, genom
R. Subiotto, solicitor, och C. Annacker, Rechtsanwiltin,

SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French
Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co., genom S. Thorley, QC, och
M. Brealey, barrister,

Glaxo Group Ltd, genom M. Silverleaf, QC, och R. Hacon, barrister,

Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd, genom N. Green och H. Carr, QC,

Tysklands regering, genom B. Muttelsee-Schon och A. Dittrich, bida i
egenskap av ombud,

Norges regering, genom B. Ekeberg, i egenskap av ombud,

Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av
ombud,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 3 april 2001 av:
" Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim Pharma KG, foretridda av
R. Subiotto och C. Annacker, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc,
SmithKline & French Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co., foretrddda av
S. Thorley och M. Brealey, Glaxo Group Ltd, féretritt av M. Silverleaf och
R. Hacon, Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd, féretridda av N. Green och
H. Carr, Tysklands regering, foretridd av A. Dittrich, Norges regering, foretradd
av B. Ekeberg, och kommissionen, féretridd av K. Banks och S. Rating, bada i
egenskap av ombud,

och efter att den 12 juli 2001 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, har, genom beslut
av den 7 mars 2000 som inkom till domstolens kansli den 17 april 2000, i
enlighet med artikel 234 EG stillt 4tta frigor om tolkningen av artikel 7.2 i ridets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EGT L 1, 1994, s. 3, nedan kallat
direktivet), och av artiklarna 28 EG och 30 EG.

Fragorna har uppkommit i tvister mellan, 4 den ena sidan, Boehringer Ingelheim
KG och Boehringer Ingelheim Pharma KG (nedan gemensamt kallade Boehring-
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er), Glaxo Group Ltd (nedan kallat Glaxo), SmithKline Beecham plc, Beecham
Group plc och SmithKline & French Laboratories Ltd (nedan gemensamt kallade
SmithKline), The Wellcome Foundation Ltd {nedan kallat Wellcome) samt
Eli Lilly and Co. (nedan kallat Eli Lilly) och, 4 den andra sidan, Swingward Ltd
(nedan kallat Swingward) och Dowelhurst Ltd (nedan kallat Dowelhurst),
angdende saluféring av likemedel som tillverkats av Boehringer, Glaxo,
SmithKline, Wellcome och Eli Lilly och som parallellimporterats till Férenade
kungariket av Swingward och Dowelhurst.

Gemenskapsritten

Enligt artikel 28 EG 4r kvantitativa importrestriktioner samt tgdrder med
motsvarande verkan férbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 30 EG ir
dock sidana forbud mot eller restriktioner for import mellan medlemsstaterna
som grundas pd hdnsyn till intresset att skydda industriell och kommersiell
dganderitt tillitna, om de inte utgor ett medel fér godtycklig diskriminering eller
innefattar en fortdckt begrinsning av handeln inom gemenskapen.

I artikel 7 i direktiv 89/104, under rubriken *Konsumtion av de rittigheter som
dr knutna till ett varumirke”, foreskrivs f6ljande:

»1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av
varumirket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pd
marknaden under varumirket inom gemenskapen.
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2. Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig
fortsatt marknadsféring av varorna, sirskilt nir varornas beskaffenhet har
forandrats eller forsimrats efter att de har forts ut pa marknaden.”

Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har dndrats i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomridet, jimférd med dess bilaga XVII
punkt 4, foér att overensstimma med nidmnda avtal. Uttrycket
»inom gemenskapen” har siledes ersatts med orden ”i en avtalsslutande part”.

Tvisterna vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Vart och ett av de likemedel som tvisterna vid den nationella domstolen avser har
saluforts under ett varumirke av en av kdrandena i milen vid den nationella
domstolen i gemenskapen, och dir képts upp av en av svarandena i milen vid den
nationella domstolen och direfter importerats till Férenade kungariket. Med
avseende pd importen har svarandena i viss utstrickning dndrat likemedlens
forpackningar och de bifogade bipacksedlarna.

Forpackningarna till de olika likemedlen har dndrats pa olika sitt. I vissa fall har
en etikett med viss viktig information, som till exempel namnet pé parallellim-
portdren och numret pa tillstindet for parallellimport, anbringats pd original-
forpackningen. P3 en sadan forpackning ir uppgifter pd andra sprak 4n engelska
fortfarande synliga och varumirket har inte tickts éver. I andra fall har varan
packats om i askar som har utformats av parallellimportéren och pa vilka
varumirket har avbildats. Slutligen har i vissa fall varan packats om i askar som
har utformats av parallellimportéren och som inte ér forsedda med varumirket.
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I stillet har asken mirkts med varans generiska namn. Behallaren inuti denna ask
ir mirkt med det ursprungliga varumirket, men en sjdlvhiftande etikett har
anbringats som anger varans generiska namn och identiteten pa tillverkaren och
innehavaren av tillstindet fo6r parallellimport. I samtliga fall av ompaketering
innehéller askarna en bipacksedel med upplysningar till patienten pa engelska,
som forsetts med varumdrket.

Boehringer, Glaxo, SmithKline, Wellcome och Eli Lilly har motsatt sig dessa
dndringar av férpackningarna och gjort gdllande att dessa inte dr nédvindiga for
att de aktuella likemedlen skall kunna saluféras i Forenade kungariket. Enligt
domstolens rittspraxis har parallellimportérerna foljaktligen inte ritt att gora
sddana dndringar. Kdrandena har ddrfor vickt talan om varumirkesintrang vid
den nationella domstolen.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, anser att tvisternas
utgdng ir beroende av tolkningen av gemenskapsritten och har darfor beslutat
att vilandeférklara malen och stilla féljande fragor till domstolen:

1. Far innehavaren av ett varumirke anvinda sin varumirkesritt for att stoppa
eller hindra import av hans egna varor frin en medlemsstat till en annan, eller
for att forhindra att dessa varor direfter siljs eller marknadsfors, om
importen, forsdljningen eller marknadsforingen inte skadar det sirskilda
foremadlet for varumirkesinnehavarens ritt, eller i varje fall inte skadar denna
rdtt pd ett betydande sitt?

2. Blir svaret pd frdga 1 ett annat om varumérkesinnehavaren gor gillande att
importéren eller handlaren i efterfoljande led anvinder varumarket pd ett
sidtt som, dven om det inte skadar det sdrskilda foremalet for varumirkes-
ritten, inte dr nddvindigt?
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3. Om importéren av varumirkesinnehavarens varor, eller den som handlar
med sidana importerade varor, skall styrka att det dr ’nédvindigt’ att
anvinda innehavarens varumirke, dr detta krav da uppfyllt om det har
styrkts att det rimligen krivs att varumirket anvinds for att fa tilltrdde till
a) en del av marknaden for varorna i friga, eller b) hela marknaden for
varorna i friga, eller krivs det att anvindningen av varumirket dr av
avgorande betydelse for att varorna skall kunna siljas pa marknaden? Om sa
inte ar fallet, vad innebdr *nédvindigt’?

4, Om en varumirkesinnehavare prima facie har ritt att gora gillande sin
nationella varumirkesritt mot all anvindning av varumirket, pa eller med
avseende pa varor, som inte ir nddvindig, utgdr det di missbruk och en
fortiackt begriansning av handeln i den mening som avses i artikel 30 andra
meningen EG att anvinda varumirkesritten for att férhindra eller utesluta
parallellimport av varumirkesinnehavarens egna varor, om denna import
inte hotar varumirkesrittens sirskilda foremal eller grundliggande funk-
tion?

5. Om en importér eller den som handlar med importerade varor har for avsikt
att anvinda innehavarens varumirke p, eller med avseende pa, dessa varor
och denna anvindning varken skadar eller kommer att skada det sérskilda
foremalet f6r varumirkesritten, maste han trots detta underritta innehava-
ren pa forhand om hur han tinker anvinda varumirket?

6. Om foregdende friga besvaras jakande, innebir det att, om importoren eller
handlaren underliter att underritta varumirkesinnehavaren pa forhand,
innehavaren har ritt att begrinsa eller forhindra import eller fortsatt
forsiljning av dessa varor, dven om sidan import eller fortsatt forsiljning
inte kommer att skada det sirskilda foremalet f6r varumérkesratten?
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7. For det fall en import6r eller den som handlar med importerade varor méste
underritta varumirkesinnehavaren pa férhand om anvindning av varumir-
ket som inte skadar det sirskilda féremélet f6r varumarkesritten:

a) Giller det kravet vid all anvindning av varumairket, bland annat reklam,
ommirkning och ompaketering, eller bara vid viss anvidndning, och i s&
fall vilken?

b) Méste importéren eller handlaren underritta varumirkesinnehavaren,
eller dr det tillrdckligt att varumirkesinnehavaren indirekt har under-
rittats?

c) Hur lang tid i forvig maste underrittelse ske?

8. Kan en nationell domstol i en medlemsstat — pa yrkande av varumairkes-
innehavaren — besluta om forbudsforeldggande, skadestind, beslag eller
andra atgirder betrdffande de importerade varorna, deras forpackningar eller
reklam nér ett sddant beslut a) omintetgor eller hindrar den fria rorligheten
for varor som av varumirkesinnehavaren eller med hans samtycke har forts
ut pd marknaden inom gemenskapen, men b) inte syftar till att forhindra att
det sdrskilda foremalet f6r varumarkesritten skadas och inte heller bidrar till
att sddan skada forhindras?”
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Inledande anmarkningar

Den hinskjutande domstolen har stillt frigorna for att domstolen skall klargora
vissa aspekter av dess rittspraxis avseende ompaketering av likemedel som dr
forsedda med ett varumirke, som utfors av parallellimportéren utan varumarkes-
innehavarens samtycke.

Foljaktligen finns det anledning att nimna de visentligaste delarna i denna
rdttspraxis.

Av domstolens rittspraxis, i synnerhet dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77,
Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139, punkterna 6 och 7; svensk special-
utgiva, volym 4, s. 107), framgér foljande:

— Artikel 30 EG medger inte avvikelser frdn den grundliggande principen om
fri rorlighet for varor mellan medlemsstaterna annat d4n om dessa avvikelser
4r motiverade for att skydda de rittigheter som utgor det sirskilda féremalet
for den industriella dganderitten i fraga.

— Hinsyn bor i det avseendet tas till varumirkets grundlidggande funktion, som
ir att garantera mérkesvarans ursprungsidentitet for konsumenten eller den
slutlige anvindaren genom att gora det mdjligt att utan forvixlingsrisk
sirskilja den fran sddana varor som har ett annat ursprung.
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— Denna ursprungsgaranti innebir att konsumenten eller den slutlige anvin-
daren kan vara siker pd att en mirkesvara som erbjuds honom inte pa ett
tidigare stadium av omsittningen har varit féremal for ett ingrepp som har
utférts av tredje man utan innehavarens tillstdind och som har paverkat
varans ursprungliga beskaffenhet.

Den ritt som tillerkdnns varumédrkesinnehavaren att motsitta sig all anvindning
av varumirket som kan forvanska ursprungsgarantin i den mening som hér avses,
omfattas ddrfor av det sirskilda foremdlet f6r varumirkesrdtten. Det dr
foljaktligen berittigat enligt artikel 30 forsta meningen EG att tillerkdnna
varumirkesinnehavaren ritten att motsitta sig att en importor av en mirkesvara,
efter ompaketering av denna, forser den nya férpackningen med varumirket utan
innehavarens tillstdnd (domen i det ovannimnda malet Hoffmann-La Roche,
punkterna 7 och 8).

Det framgar av punkt 14 i domen i det ovannimnda mélet Hoffmann-La Roche
att innehavaren av ett varumirke, som atnjuter skydd i tva olika medlemsstater,
har ritt enligt artikel 30 forsta meningen EG att motsitta sig att en vara, som i
den ena staten lagligen har forsetts med varumirket, saluférs i den andra
medlemsstaten efter att ha ompaketerats i en ny forpackning som har forsetts
med varumirket av tredje man. Av samma punkt framgar dven att ett sidant
agerande emellertid utgor en fortdcke begransning av handeln mellan medlems-
staterna, i den mening som avses i artikel 30 andra meningen EG, under f6ljande
forutsittningar:

— Om det faststills att innehavarens utnyttjande av varumirkesritten mot
bakgrund av hans saluféringssystem bidrar till en konstlad avskdrmning av
marknaderna mellan medlemsstaterna.

— Om det pdvisas att ompaketeringen inte kan paverka varans ursprungliga
beskaffenhet.
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— Om varumirkesinnehavaren har underrittats pd forhand om saluféringen av
den ompaketerade varan.

— Om det anges pi den nya férpackningen vem som har foretagit ompake-
teringen,

Efter domen i det ovanndmnda mélet Hoffmann-La Roche har domstolen i senare
domar, sirskilt i dom av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), och
av den 12 oktober 1999 i mél C-379/97, Upjohn (REG 1999, s. 1-6927), ndrmare
angett vad som kan anses utgdra en konstlad avskirmning av marknaderna
mellan medlemsstaterna. En sidan konstlad avskirmning skall pa vissa villkor
anses foreligga om innehavaren av ett varumirke motsitter sig ompaketering av
likemedel, nir en sidan ompaketering 4r nddvindig for att den parallellim-
porterade varan skall kunna saluféras i importstaten.

I denna rittspraxis har domstolen dven faststillt och nirmare angett de andra
krav som parallellimportéren miste iaktta fér att kunna ompaketera likemedel
som ir férsedda med ett varumirke. Domstolen har sirskilt angett att varans
utformning efter ompaketeringen inte fir vara sddan att varumirkets anseende
kan skadas.

Slutligen skall det pdpekas att innan direktiv 89/104 antogs utvecklades
domstolens rittspraxis pid detta omridde mot bakgrund av EEG-fordragets
bestimmelser om handel inom gemenskapen. Sedan direktivet antogs, vilket i
artikel 7 pa ett uttémmande sitt reglerar frigan om konsumtion av varumérkes-
ritten betriffande varor som har forts ut i handeln inom gemenskapen, har
domstolen fastslagit att de nationella bestimmelserna pd omradet skall bedomas
mot bakgrund av denna bestimmelse (se domen i det ovannimnda malet
Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 26).
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Artikel 7 i direktivet dr emellertid, precis som artikel 30 EG, sdrskilt avsedd att
foérena de grundldggande intressena att skydda bide varumirkesrdtten och den
fria rorligheten for varor mellan medlemsstaterna, varfor dessa tva bestimmelser,
som har till syfte att uppnd samma resultat, skall tolkas pd samma sitt. For att
bedéma om innehavaren av ett varumirke enligt artikel 7.2 i direktivet kan
motsitta sig saluféring av ompaketerade varor, pd vilka varumairket ter har
anbringats, bor foljaktligen st6d sokas i den rittspraxis som domstolen har
utvecklat inom ramen f6r artikel 36 i EEG-fordraget (artikel 36 i EG-fordraget,
nu artikel 30 EG i dndrad lydelse) (se domen i det ovannimnda maélet
Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 40 och 41).

Det sarskilda foremalet f6r varumarket

Den hinskjutande domstolen har stillt den férsta, den andra, den fjirde och den
attonde fragan for att domstolen skall klargéra begreppet det sdrskilda féremalet
for varumirket, sdsom detta tillimpas i domstolens rittspraxis for att faststilla
under vilka omstindigheter innehavaren av ett varumirke kan dberopa sin
varumirkesritt for att hindra en parallellimportor fran att utféra ompaketering
av likemedel.

Den hinskjutande domstolen vill i synnerhet fa klarhet i huruvida det dr méjligt
att anse, som vissa domstolar i andra medlemsstater har gjort, att ompaketer-
ingen skadar det sirskilda féremélet f6r varumarket i den mening som avses i
domstolens rittspraxis, och att varumérkesinnehavaren siledes i princip har ritt
att motsitta sig ompaketering, iven om ompaketeringen i sjdlva verket inte hotar
innehavarens intressen. Den anser att de omtvistade formerna av ompaketering
som dr i frdga i mdlen vid den nationella domstolen avser dkta varor som
saluférts med innehavarens samtycke och som inte paverkar likemedlens
ursprungliga beskaffenhet eller anseende eller varumirkets grundldggande
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funktion. Den hinskjutande domstolen har vickt frigan huruvida sddan
ompaketering skall tillitas nir varumirket inte anvinds for att vilseleda
konsumenterna i frdga om varornas ursprung och kvalitet, 4ven om det inte
har styrkts att en ompaketering ir nédvindig for att parallellimportéren skall fa
faktiskt tilltrade till marknaden.

Yttranden som ingetts till domstolen

Boehringer har hivdat att varumirkesinnehavaren alltid har rétt att motsitta sig
fortsatt saluféring av ett likemedel nir parallellimportéren har ompaketerat
varan och anvint varumirket pa eller med avseende pd varan, eller pa ndgot
annat sitt gjort ett ingrepp i varumirkesinnehavarens rittigheter, sivida inte ett
sadant ingrepp, med hinsyn till de omstindigheter som rdder vid tidpunkten for
saluféring i importmedlemsstaten, dr av avgorande betydelse for att varan skall
kunna saluforas i denna stat av importéren och ingreppet i minsta mojliga man
skadar varumirkesinnehavarens rittigheter.

Glaxo har gjort gillande att ompaketering av en varumérkesinnehavares varor
utan dennes samtycke skadar det sirskilda féremalet for varumirket. En sddan
atgdrd motiverar i sig sanktionsdtgirder genom en talan om varumarkesintring,
savida inte de fyra krav som har fastslagits i domstolens rdttspraxis och som
anges ovan i punkt 14 i denna dom 4r uppfyllda. Det 4r inte nodvandigt att
dirutover styrka att ompaketeringen orsakar skada, eller dr till men for det
sirskilda foremalet for varumirket.

SmithKline har hivdat att enligt beslutet om hinskjutande 3ligger det inneha-
varen av ett varumirke att styrka ytterligare “skada” for att forhindra
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parallellimport av varor som ir forsedda med varumirket. Foretaget har gjort
gillande att detta antagande ir felaktigt mot bakgrund av domstolens rittspraxis
pa omradet.

Swingward och Dowelhurst har hivdat att det f6ljer av domstolens rittspraxis att
en varumirkesritt endast kan dberopas da det sdrskilda foremadlet for varumaérket
har orsakats en specifik och konkret skada.

Den tyska regeringen har gjort géllande att det framgér av domstolens rittspraxis
att ompaketering eller ommirkning av varor kan inverka pd varumairkes-
innehavarens rittigheter, diribland de rittigheter som utgor det sdrskilda
foremalet for varumirket, och att det inte finns ndgon anledning att avvika fran
denna fasta réttspraxis.

Den norska regeringen har hivdat att ordalydelsen i artikel 30 EG forutsitter att
importrestriktioner endast dr motiverade om den industriella och kommersiella
dganderitten annars skulle dventyras. Av domstolens rittspraxis gr det inte att
utldsa att en varuméirkesinnehavare kan motsétta sig import av ompaketerade
varor som inte pdverkar varans ursprungliga beskaffenhet eller skadar varumir-
kets och dess innehavares anseende.

Kommissionen har gjort géllande att den avgdrande fradgan dr huruvida kravet pd
nddvindighet skall kombineras med de krav som avser skydd av det sirskilda
féremalet for varumirket. Domen i det ovannimnda malet Bristol-Myers Squibb
m.fl. 4r inte helt entydig i det avseendet. Domstolen hade dock, om den si hade
onskat, mycket vl kunnat dndra karaktdren pd den upprikning av krav som
faststilldes i domen i det ovannimnda mélet Hoffmann-La Roche, genom att
gora nigra av dessa krav alternativa. Kommissionen anser sdledes att kravet pé
“noédvindighet” ir ett tilldgg till de kriterier som avser skyddet av det sirskilda
foremalet for varumarket.
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Domstolens bedomning

Domstolen erinrar om att avvikelser frin den grundliggande principen om den
fria rérligheten £6r varor far ske i de fall innehavaren av ett varumdrke, med stod
av varumirkesritten, motsitter sig ompaketering av parallellimporterade like-
medel, dock endast i den mén varumirkesinnehavaren dirigenom kan skydda de
rittigheter som omfattas av det sirskilda foremalet f6r varumirket, med hansyn
till varumirkets grundlidggande funktion.

Det 4r ostridigt att varumirkets sirskilda f6remal dr att utgbra en ursprungs-
garanti for den vara som forsetts med varumirket och att om varan ompaketeras
av tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke kan detta medfora en
verklig risk for ursprungsgarantin.

I punkterna 7 och 8 i domen i det ovannimnda mélet Hoffmann-La Roche har
domstolen séledes ansett att varumirkesinnehavarens ritt att motsitta sig
ompaketering av likemedel som #r forsedda med dennes varumirke omfattas av
det sirskilda féremalet for varumairket, med hinsyn till risken for ursprungs-
garantin. Enligt denna rittspraxis 4r det sjilva ompaketeringen av de likemedel
som 4r forsedda med varumirket som i sig paverkar det sirskilda féremalet for
varumirket och det dr i det sammanhanget inte nddvindigt att bedoma vilka
konkreta foljder parallellimportérens ompaketering har medfort.

Det framgér emellertid av punkt 9 i domen i det ovannimnda maélet Hoff-
mann-La Roche att den avvikelse fran den fria rérligheten for varor som f6ljer av
att varumirkesinnehavaren motsitter sig ompaketering inte kan tillitas, om
varumirkesinnehavarens utévande av denna ritt utgdr en fortickt begrinsning
av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra
meningen EG.
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En fortdckt begransning, i den mening som avses i denna bestimmelse, foreligger
nédr varumérkesinnehavaren ut8var sin ritt att motsitta sig ompaketering, om
detta bidrar till en konstlad avskdrmning av marknaderna mellan medlems-
staterna och om ompaketeringen vidare sker pd ett sidant sitt att varumirkes-
innehavarens berittigade intressen respekteras, vilket i synnerhet forutsitter att
ompaketeringen inte pdverkar likemedlets ursprungliga beskaffenhet eller kan
skada varumairkets anseende.

Som har angetts ovan i punkt 15 i denna dom har domstolen fastslagit att om
innehavaren av ett varumérke motsitter sig ompaketering av likemedel i de fall
en sddan ompaketering dr nédvindig for att den parallellimporterade varan skall
kunna saluféras i importstaten, skall detta anses bidra till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

Det framgir siledes av fast rittspraxis att den dndring som varje form av
ompaketering av ett likemedel som ar forsett med ett varumirke innebir —
vilken till sin natur dr sddan att den medfor en risk for att likemedlets
ursprungliga beskaffenhet paverkas — kan forbjudas av varumirkesinnehava-
ren, sdvida inte ompaketeringen dr ndédvindig for att méjliggéra saluféring av
parallellimporterade varor och varumirkesinnehavarens berittigade intressen
skyddas (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda maélet
Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 57).

Den forsta, den andra, den fjarde och den &ttonde fragan skall siledes besvaras
sd, att artikel 7.2 i direktivet skall tolkas s& att en varumirkesinnehavare kan
dberopa sin varumadrkesritt for att hindra en parallellimportor fran att utfora
ompaketering av likemedel, sdvida inte utévandet av denna ritt bidrar till en
konstlad avskdrmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.
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Huruvida ompaketeringen dr nddvandig

Den hinskjutande domstolen har stillt den tredje frigan for att domstolen skall
klargora under vilka omstindigheter det kan anses som nédvindigt, i den mening
som avses i domstolens rittspraxis, for en parallellimportér att vidta ompake-
tering for att kunna salufora likemedel pd marknaden i importstaten. Den vill i
synnerhet f3 klarhet i huruvida ompaketeringen kan anses som nédvindig enbart
av det skilet att likemedlets kommersiella framgingar skulle pdverkas, pd
marknaden i importstaten, om inte ompaketering sker, pd grund av att en
betydande andel av konsumenterna i denna stat hyser misstro till likemedel som
uppenbart dr avsedda for marknaden i en annan stat.

Den hinskjutande domstolen anser att ompaketeringen skall anses som
nddvindig om verkliga eller potentiella hinder mot saluféringen av likemedlen
dirigenom kan overvinnas. Frigan dr av betydelse, eftersom karandena i mélen
vid den nationella domstolen har gjort gillande att den ompaketering som utfors
av parallellimportorerna, nimligen att likemedelsforpackningarna byts ut, inte dr
n6dvindig, eftersom det skulle vara tillrickligt att anbringa en ny etikett for att
varorna skulle kunna saluféras pad marknaden. Enligt den hinskjutande
domstolen finns det dock ett betydande motstdnd pd marknaden mot varor pd
vilka nya etiketter har anbringats och det ir nddvindigt att byta ut forpack-
ningarna for att dvervinna detta motstind.

Yitranden som ingetts till domstolen

Boehringer har gjort gillande att ett ingrepp i varumirkesinnehavarens ratt
endast 4r nodvindigt om importdren, utan ett sddant ingrepp, skulle vara
forhindrad att sdlja varan i importstaten pa grund av gillande bestimmelser och
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praxis i denna stat. Varumirkesinnehavaren ir siledes berittigad att motsitta sig
ompaketering som féranleds av att konsumenterna i denna stat foredrar en viss
utformning av varan, ndr bestimmelser och praxis i importstaten tilldter att
varan salufors utan ett sddant ingrepp.

Glaxo har hdvdat att domstolen har haft for avsike att skilja mellan ompaketering
som dr nodvindig for att varorna skall kunna féras ut pd marknaden och
ompaketering som syftar till att marknaden i storsta mojliga man skall godta
varan, Till den andra kategorin har féretaget hdnfort de dndringar som syftar till
att mojliggbra for parallellimportérerna att hoja sina priser, gbra sina varor mer
attraktiva f6r konsumenterna eller 6ka forsiljningen. Om det inte har visats att
ompaketeringen dr nddvindig for att sdlja varan i importmedlemsstaten utgor
den omstidndigheten att varumérkesinnehavaren motsétter sig ompaketeringen
inte en konstlad avskdrmning av marknaden. Principen om fri rérlighet iakttas,
om importéren kan ompaketera varan ndr det dr nédvindigt fér att kunna
saluféra den.

SmithKline har gjort gillande att med *nédvindig” ompaketering avses sddan
ompaketering utan vilken varan inte kan foras ut pd marknaden. Det utgér inte
ett berittigat skil fér ompaketering att syftet dr att dvervinna konsumenternas
motstdnd mot varor pa vilka etiketter har anbringats.

Swingward och Dowelhurst anser att det endast finns ett fall ddr ompaketering
inte kan anses som nédvindig, ndmligen nir ompaketeringen utférs enbart av det
skilet att parallellimportoren vill skaffa sig en kommersiell férdel i den mening
som avses i domen i det ovanndmnda malet Upjohn, det vill siiga en kommersiell
fordel som dr oskilig eller som utgér missbruk.

Den tyska regeringen har gjort gillande att domstolen klart har angett under
vilka omstindigheter det ir tillitet att ompaketera likemedel som ér férsedda
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med ett varumirke, genom att hdnvisa till begreppet nddvindighet. Enbart
kommersiella fordelar, exempelvis en 6kad forsiljning, ir inte tillrickligt for att
ompaketeringen skall anses som nddvindig. Det 4r till exempel inte objektivt
nédvindigt att ompaketera varan pa grund av att det inte uppskattas att etiketter
anbringas eller att utlindska forpackningar anvinds. Om ddremot de sirskilda
forhallandena pa marknaden visentligt forsvrar forsiljningen av en vara som
inte har ompaketerats, skall en ompaketering anses som nédvindig.

Den norska regeringen har hivdat att nigot krav avseende nédvindighet inte gar
att utldsa av domstolens rittspraxis. For det fall ett siddant krav skulle f6religga
skall det anses vara uppfyllt om parallellimportdren anser att det 4r nédvéndigt
att ompaketera varan for att kunna silja den.

Kommissionen anser att motstand hos konsumenterna inte kan anses medféra att
det foreligger "nodvindighet” i den mening som avses i domstolens rattspraxis,
sivida inte motstindet 4r sidant att det inte gr att fvervinna genom ldgre priser
och ytterligare information.

Domstolens bedomning

Innehavaren av ett varumirke som dberopar sin varumirkesritt for att forhindra
en parallellimportér fran att utféra en ompaketering som 4r nodvéndig for att
likemedlen i fraga skall kunna saluféras i importstaten bidrar, enligt domstolens
rittspraxis, till en konstlad avskidrmning av marknaderna mellan medlems-
staterna, vilket strider mot gemenskapsritten.
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Domstolen har fastslagit att man vid denna bedémning skall beakta de
omstindigheter som rdder vid tidpunkten for saluféring i importmedlemsstaten
och som gor det objektivt nodvindigt att ompaketera likemedlet for att det skall
kunna saluféras av parallellimportéren i denna stat. Innehavaren av ett
varumirke 4r inte berittigad att motsitta sig ompaketeringen, om detta medfér
att den importerade varan faktiskt inte kan siljas pd marknaden i denna stat (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet Upjohn, punkt 43).

Ett sddant hinder foreligger exempelvis nir de likemedel som parallellimportéren
har kopt inte kan saluféras i importmedlemsstaten i den ursprungliga férpack-
ningen pa grund av bestimmelser eller inhemsk praxis vad giller férpackningar,
bestammelser pa sjukforsikringsomridet som gor att ersittningen for sjukvards-
kostnader 4r beroende av en viss forpackning eller vil etablerad praxis avseende
utskrivning av recept, som bland annat grundar sig pd de storleksnormer som
rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukférsikringsinstitutioner. Det ar i
detta avseende tillrackligt att hindret foreligger for endast en av de férpackningar
som anvinds av varumirkesinnehavaren i importmedlemsstaten (se domen i det
ovannamnda maélet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 53 och 54).

Innehavaren av ett varumirke kan diremot motsitta sig ompaketering om den
enbart dr motiverad av parallellimportorens 6nskan att uppni en kommersiell
fordel (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet Upjohn,
punkt 44).

Det har i detta sammanhang 4ven fastslagits att innehavaren av ett varumirke
kan motsitta sig ompaketering som sker genom att férpackningen byts ut, om
parallellimportoren kan dteranvinda den ursprungliga férpackningen vid salu-
foring i importmedlemsstaten genom att anbringa etiketter pa forpackningen i
fraga (se domen i det ovannimnda madlet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt $5).
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Varumirkesinnehavaren kan siledes motsitta sig att parallellimportéren utfor
ompaketering genom att byta ut férpackningen, dock pa villkor att det likemedel
pa vilket nya etiketter har anbringats faktiskt kan siljas pi marknaden i fraga.

Den omstindigheten att det foreligger motstind mot likemedel pé vilka nya
etiketter har anbringats utgodr inte alltid ett sidant hinder mot att likemedlen
faktiskt skall kunna siljas pd marknaden som gér det nddvindigt, i den mening
som avses i domstolens rittspraxis, att ompaketera dessa genom att byta ut
forpackningarna. ‘

P4 en marknad eller pa en stor del av en marknad kan det emellertid foreligga ett
s starkt motstdnd hos en betydande andel av konsumenterna mot likemedel pa
vilka nya etiketter har anbringats att det skall anses att dessa faktiskt inte kan
silijas pd marknaden. Under dessa omstindigheter kan ompaketeringen av
likemedlen inte anses utforas enbart i syfte att skaffa sig en kommersiell férdel,
utan syftar till att 4stadkomma att likemedlen faktiskt kan siljas pd marknaden.

Det ankommer pi den nationella domstolen att bedoma huruvida sa 4r fallet.

Den tredje fragan skall siledes besvaras s3, att ompaketering av likemedel som
sker genom att forpackningarna byts ut ir objektivt nédvindig, i den mening som
avses i domstolens rittspraxis, om det mdste anses att likemedlen utan sidan
ompaketering faktiskt inte kan siljas pd den berérda marknaden eller pa en stor
del av denna marknad, pa grund av att det foreligger ett starkt motstand hos en
betydande andel av konsumenterna mot likemedel pa vilka nya etiketter har
anbringats.
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Kravet att varumirkesinnehavaren skall underrittas pa forhand

Den hinskjutande domstolen har stillt den femte, den sjitte och den sjunde
frigan for att domstolen skall klarg6éra kravet att parallellimportéren skall
underritta varuméirkesinnehavaren pé forhand om saluféringen av den ompake-
terade varan. Den vill i synnerhet f4 klarhet i huruvida sddan underrittelse 4r
nddvindig dven om den planerade ompaketeringen i det enskilda fallet inte
skadar det sdrskilda foremalet for varumirket, huruvida importéren sjilv méste
underritta varumirkesinnehavaren eller om det 4r tillricklige att varumarkes-
innehavaren fir sidan underridttelse frdn annat hall, hur ling tid i forvig
underrittelse skall ske och vad som blir f6ljden av att underrittelse inte [imnas.

Yttranden som ingetts till domstolen

Boehringer har hidvdat att det inte finns nigot godtagbart skil for att omprdva
det krav pd underritrelse som domstolen har faststillt. Kravet medfér inte ndgon
orimlig arbetsborda f6r parallellimportoren och hindrar inte den fria rorligheten
for varor, och det férsenar inte saluféringen av de importerade varorna och
forsvarar inte saluforingen pétagligt. Eftersom kravet inte dr beroende av att
anviandningen av varumirket skadar det sdrskilda foremadlet for varumirkes-
rdtten, kan varumirkesinnehavaren motsdtta sig all anvidndning av hans
varumirke fran en parallellimportdrs sida, sdvida inte importéren har underrittat
varumirkesinnehavaren.

Glaxo anser att kravet pd underrittelse inte dr betungande, utan rimligt. Kravet
bor uppstillas i enlighet med de principer som faststillts i domen i det
ovannimnda mélet Hoffmann-La Roche och som domstolen konsekvent har
tillimpat. Parallellimportéren skall sjilv underritta varumirkesinnehavaren i
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rimlig tid fre saluforingen sa att invindningar kan beaktas. Det bor foranleda en
sanktionsdtgard om parallellimportéren underldter att underritta varumérkes-
innehavaren, eftersom det i annat fall inte skulle féreligga nigot incitament till att
uppfylla kravet. Det ir rimligt att underrittelse sker 28 dagar i forvag.

Swingward och Dowelhurst har hivdat att det f6ljer av domstolens rittspraxis att
kravet att en importér skall underritta varumirkesinnehavaren ar ett processuellt
krav som dr avsett att ge innehavaren méjlighet att skydda sina rittigheter. Om
det sirskilda foremalet for varumirkesritten inte orsakas ndgon skada, kan
underldtenheten att limna underrittelse inte valla varumirkesinnehavaren nigon
skada. Foljaktligen vore det inte forenligt med proportionalitetsprincipen om
underlatenhet att limna underrittelse skulle omvandla en berittigad anvindning
av varumirket till ett varumirkesintring. Swingward och Dowelhurst anser det
vara rimligt att underrittelse skall ske tva dagar innan den ompaketerade varan
slipps ut pa marknaden. De har dven hivdat att underrdttelseskyldigheten har
iakttagits di varumirkesinnehavaren tar emot underrittelsen, oavsett om
underrittelsen limnas av importoren eller av tredje man. Genom att de
myndigheter som ansvarar for likemedelskontroll i Férenade kungariket under-
rittar varumdirkesinnehavaren nir de beviljar tillstind f6r parallellimport,
erhaller nimligen varumirkesinnehavaren tillricklig information om planerad
parallellimport.

Den tyska regeringen har gjort gillande att det dr berdttigat att hindra
importéren frin att 4beropa konsumtion av varumirkesritten, om innehavaren
av ett varumirke inte har fatt tillrdcklig information om vilket slags ompake-
tering som planeras innan de ompaketerade varorna férs ut pd marknaden, i
tillrackligt god tid i forvég for att denne skall kunna undersdka huruvida de krav
avseende ompaketering som har uppstillts av domstolen dr uppfyllda. Under-
rittelsen skall limnas av parallellimportoren.

Kommissionen har hivdat att det foljer av domstolens rittspraxis att innehavaren
av ett varumirke kan motsitta sig att en parallellimportdr salufér varor dd han

I-3786



61

BOEHRINGER INGELHEIM M.FL.

inte har underrittats pa forhand om att hans varumérke kommer att anvindas.
Underrittelse skall limnas i tillrdcklige god tid i forvdg for att varumirkes-
innehavaren skall ha en rimlig mojlighet att géra den bedémning som krdvs och
besluta huruvida han skall invinda mot saluféringen eller ej. Underrittelsen skall
limnas ldngre tid i forvdg om parallellimportéren viljer att limna underrittelse
utan att samtidigt Oversdnda ett prov av varan. I det fallet bor varumirkes-
innehavaren ges ytterligare tid for att kunna begira och erhélla ett prov av varan.

Domstolens bedomning

Enligt domstolens rittspraxis maste den parallellimportor som paketerar om ett
lakemedel som &r forsett med ett varumarke pa forhand underritta varumarkes-
innehavaren om att det likemedel som har packats om bjuds ut till férsiljning (se
domen i det ovanndmnda malet Hoffmann-La Roche, punkt 12). Om varumar-
kesinnehavaren begér det maste importoren dven tillhandahélla ett prov av den
vara som har packats om innan den bjuds ut till férsiljning. Sistnimnda krav
mojliggdr f6r varumérkesinnehavaren att kontrollera att ompaketeringen inte
foretas pad sddant sitt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller indirekt
péverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte dr sddan att varumir-
kets anseende kan skadas. Kravet gor det dessutom méjligt f6r varumirkes-
innehavaren att skydda sig bittre mot varumirkesforfalskning (se domen i det
ovanndmnda mélet Bristol-Myers Squibb, punkt 78).

De krav som anges i foregdende punkt har till syfte att skydda varumirkes-
innehavarens berittigade intressen. Som kidrandena i méalen vid den nationella
domstolen har pdpekat uppstdr det i praktiken knappast nigra verkliga problem
for parallellimportdren att uppfylla kraven, f6rutsatt att varuméirkesinnehavaren
vidtar dtgdrder med anledning av underrittelsen inom rimlig tid. For att
underrittelsesystemet skall fungera pa ett korrekt sdtt krdvs ndmligen att
samtliga berdrda parter bemédar sig om att solidariskt iaktta den andra partens
beriittigade intressen.
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Som svar pa den hinskjutande domstolens begiran om klargdranden betréffande
dessa krav skall det forst konstateras att det foljer av svaret p& den férsta, den
andra, den fjirde och den attonde frigan att parallellimportoren under alla
omstindigheter maste iaktta kravet pd underrittelse pa forhand for att ha ratt att
ompaketera likemedel som ér férsedda med ett varumirke. Om parallellimpor-
toren inte jakttar detta krav kan varumirkesinnehavaren motsitta sig salu-
foringen av det ompaketerade likemedlet.

Vidare konstaterar domstolen att det ankommer p4 parallellimportdren att sjalv
underritta varumirkesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Det dr
inte tillrackligt att varumirkesinnehavaren fir underrittelse fran annat hall,
exempelvis frin den myndighet som beviljar importéren tillstdnd for parallell-
import.

I sin rittspraxis har domstolen inte tagit stillning till hur ldng tid varumarkes-
innehavaren skall ges for att kunna vidta 4tgirder med anledning av den
planerade ompaketeringen av ett likemedel som dr forsett med dennes
varumirke.

Aven om varumirkesinnehavaren, med hinsyn till syftet med underrittelsen,
skall ges rimlig tid for att kunna vidta itgirder med anledning av den planerade
ompaketeringen, 4r det sjalvklart att hinsyn dven mdste tas till parallellimpor-
torens intresse av att sd snabbt som mojligt kunna saluféra likemedlet efter det
att den behoriga myndigheten beviljat erforderligt tillstind for detta.

Om tvist uppkommer ankommer det pi den nationella domstolen att, med
beaktande av samtliga relevanta omstindigheter, bedéma huruvida varumarkes-
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innehavaren har getts rimlig tid for att kunna vidta dtgarder med anledning av
den planerade ompaketeringen. Med hinsyn till uppgifterna i handlingarna i
madlet forefaller en period pd tvd arbetsveckor vara rimlig, nir parallellimpor-
téren har valt att underritta varumirkesinnehavaren genom att samtidigt
Oversinda ett prov av det likemedel som har packats om. Eftersom denna
tidsfrist endast dr vigledande, stdr det parallellimportdren fritt att sdtta en
kortare frist f6r varumirkesinnehavaren och varumérkesinnehavaren kan begira
att f& langre tid pd sig for att vidta dtgirder dn vad parallellimportéren har
medgett.

Mot bakgrund av som anférts skall den femte, den sjitte och den sjunde frigan
besvaras si, att parallellimportoren under alla omstindigheter mdste iaktta
kravet pd underrittelse pa férhand for att ha ritt att ompaketera likemedel som
ir forsedda med ett varumiérke. Om parallellimportoren inte iakttar detta krav
kan varumirkesinnehavaren motsdtta sig saluféringen av det ompaketerade
likemedlet. Det ankommer pé parallellimportdren att sjilv underritta varumir-
kesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Om tvist uppkommer
ankommer det pa den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga
relevanta omstindigheter, beddma huruvida varumirkesinnehavaren har getts
rimlig tid f6r att kunna vidta dtgirder med anledning av den planerade
ompaketeringen.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den tyska och den norska regeringen samt
kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, &r inte
ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i férhdllande till parterna i mélen vid den
nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma mdl, ankommer det pd
den nationella domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de fragor som genom beslut av den 7 mars 2000 har stillts av
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — féljande dom:

1)

2)

Artikel 7.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnArmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt
avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,
skall tolkas sa att en varumirkesinnehavare kan dberopa sin varumirkesritt
for att hindra en parallellimportdr frin att utféra ompaketering av
likemedel, savida inte utovandet av denna ritt bidrar till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

Ompaketering av likemedel som sker genom att forpackningarna byts ut ar
objektivt nodvindig, i den mening som avses i domstolens rittspraxis, om det
maste anses att likemedlen utan sddan ompaketering faktiskt inte kan siljas
pa den berdrda marknaden eller pa en stor del av denna marknad, pa grund
av att det foreligger ett starkt motstind hos en betydande andel av
konsumenterna mot likemedel pa vilka nya etiketter har anbringats.
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3) Parallellimportéren maste under alla omstdndigheter iaktta kravet pa
underrittelse pd forhand for att ha ritt att ompaketera likemedel som ar
forsedda med ett varumirke. Om parallellimportéren inte iakttar detta krav
kan varumirkesinnehavaren motsitta sig saluforingen av det ompaketerade
lakemedlet. Det ankommer pa parallellimportéren att sjdlv underritta
varumirkesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Om tvist upp-
kommer ankommer det pa den nationella domstolen att, med beaktande av
samtliga relevanta omstindigheter, bedéma huruvida varumairkesinnehava-
ren har getts rimlig tid f6r att kunna vidta atgirder med anledning av den
planerade ompaketeringen.

Rodriguez Iglesias Jann Gulmann
Edward La Pergola Wathelet
Schintgen Skouris Cunha Rodrigues

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 23 april 2002.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande

I-3791



