DOM AV DEN 26.4.2007 — MAL C-348/04

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 26 april 2007 "°

I mal C-348/04,

angaende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Forenade kungariket) genom
beslut av den 17 juni 2004, som inkom till domstolen den 12 augusti 2004, i malet

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

mot

Swingward Ltd,
* Rattegangssprak: engelska.
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BOEHRINGER INGELHEIM M.FL.

och

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

mot
Dowelhurst Ltd,
och
Glaxo Group Ltd

mot

Swingward Ltd,
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och

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

mot

Dowelhurst Ltd,

och

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,
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SmithKline & French Laboratories Ltd

mot
Dowelhurst Ltd,
och
Eli Lilly and Co.

mot

Dowelhurst Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
J. Klucka, J. Makarczyk, G. Arestis och L. Bay Larsen (referent),
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generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handldggaren K. Sztranc-Slawiczek,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 26 januari 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
genom R. Subiotto, solicitor, samt E. Gonzalez Diaz och I. McGrath, legal
advisers,

— Eli Lilly and Co., genom S. Thorley och G. Hobbs, QC samt G. Pritchard,
barrister,

— Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc och SmithKline & French Laboratories Ltd, genom
M. Silverleaf, QC, och R. Hacon, barrister,

— Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd, genom N. Green och R. Arnold, QC,
befullmiktigade av C. Tunstall, solicitor,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N. Rasmussen och M. Shotter,
béada i egenskap av ombud,

och efter att den 6 april 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7.2 i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas
varumadrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, 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 direktiv 89/104).

Begédran har framstillts i ett mal mellan Boehringer Ingelheim KG, Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation
Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French
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Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co. (nedan tillsammans kallade Boehringer
Ingelheim m.fl.), som tillverkar likemedel, & den ena sidan, samt Swingward Ltd
(nedan kallat Swingward) och Dowelhurst Ltd (nedan kallat Dowelhurst), som
parallellimporterar och driver handel med likemedel, 4 den andra sidan. Detta mal
avser laikemedel som Boehringer Ingelheim m.fl. tillverkar och som Swingward och
Dowelhurst har parallellimporterat och salufort i Forenade kungariket efter det att
varorna har ompaketerats och forsetts med nya etiketter.

Gemenskapsritten

Enligt artikel 28 EG é&r kvantitativa importrestriktioner och atgérder med
motsvarande verkan forbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 30 EG ar
dock sddana férbud mot eller restriktioner f6r import mellan medlemsstaterna som
grundas pa hénsyn till intresset av att skydda industriell och kommersiell 4ganderatt
tillitna, om de inte utgor ett medel for godtycklig diskriminering eller innefattar en
fortackt begransning av handeln inom gemenskapen.

I artikel 7 i direktiv 89/104, som har rubriken "Konsumtion av de réttigheter som &r
knutna till ett varumirke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett varumérke ger inte innehavaren radtt att forbjuda anvdndningen av
varumdrket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden under varumirket inom gemenskapen.
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2. Punkt 1 skall inte gélla nér innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sérskilt ndr varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pa marknaden.”

Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har @ndrats i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, jamford med punkt 4 i bilaga XVII till
avtalet, for att Gverensstimma med nidmnda avtal. Uttrycket "inom gemenskapen”
har séledes ersatts med orden ”i en avtalsslutande part”.

Tvisterna vid den nationella domstolen, forfarandet for begiran om férhand-
savgorande i mal C-143/00 och de fragor som stillts av den hianskjutande
domstolen i forevarande mal

Boehringer Ingelheim m fl. har salufort de likemedel som berérs av tvisterna vid den
nationella domstolen under olika varumidrken inom gemenskapen, ddr Swingward
och Dowelhurst kopt likemedlen och sedan importerat dem till Forenade
kungariket. For att salufora likemedlen i Foérenade kungariket dndrade de
sistndmnda foretagen i viss man liakemedlens forpackning och den bipacksedel
som bifogades dessa.

De 4ndringar som gjordes varierade fran fall till fall. I vissa fall anbringades en etikett
med viktiga upplysningar, sasom parallellimportérens namn och numret pé
tillstandet for parallellimport, pa originalférpackningen. Pa en sddan forpackning
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ar uppgifter pa andra sprak 4n engelska fortfarande synliga och varumérket har inte
tackts over. I andra fall packades varan om i askar som utformades av
parallellimportoren och pa vilka tillverkarens varumérke avbildades. I andra fall
packades varan om i askar som utformades av parallellimportéren och som inte dr
forsedda med tillverkarens varumérke, men med varans generiska namn. Behéllaren
inuti denna ask dr méirkt med det ursprungliga varumérket, men en sjilvhiftande
etikett har anbringats som anger varans generiska namn liksom identiteten pé
tillverkaren och innehavaren av tillstindet for parallellimport.

Boehringer Ingelheim m.fl. motsatte sig dessa dndringar och vickte darfor talan om
varumairkesintrang vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Forenade kungariket).

Den ovannamnda domstolen anser att tvisternas utgang ar beroende av tolkningen
av gemenskapsriatten och har darfor beslutat att vilandeférklara mélen och stilla
f6ljande fragor till domstolen:

”1) Far innehavaren av ett varumirke anvinda sin varumérkesritt for att stoppa
eller hindra import av hans egna varor frdn en medlemsstat till en annan, eller
for att forhindra att dessa varor dérefter siljs eller marknadsfors, om importen,
forséljningen eller marknadsforingen inte skadar det sérskilda foremalet for
varumirkesinnehavarens ritt, eller i varje fall inte skadar denna ritt pa ett
betydande satt?
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Blir svaret pa fraga 1 ett annat om varuméirkesinnehavaren gor gillande att
importoéren eller handlaren i efterféljande led anvander varumérket pa ett sitt
som, dven om det inte skadar det sarskilda foremalet for varumirkesritten, inte
ar nodvindigt?

Om importéren av varumirkesinnehavarens varor, eller den som handlar med
sadana importerade varor, skall styrka att det &r 'nodvandigt’ att anvidnda
innehavarens varumérke, ar detta krav d& uppfyllt om det har styrkts att det
rimligen krdvs att varumirket anvinds for att fa tilltrade till a) en del av
marknaden for varorna i fraga, eller b) hela marknaden for varorna i fraga, eller
kravs det att anvindningen av varumérket dr av avgérande betydelse for att
varorna skall kunna séljas pa marknaden? Om sa inte ar fallet, vad innebéir
'nédvandigt’?

Om en varumirkesinnehavare prima facie har ritt att gora gillande sin
nationella varumérkesrdtt mot all anvindning av varumirket, pa eller med
avseende pa varor, som inte dr n6dvindig, utgor det da missbruk och en fortackt
begrinsning av handeln i den mening som avses i artikel 30 andra meningen EG
att anvinda varumérkesritten for att forhindra eller utesluta parallellimport av
varumérkesinnehavarens egna varor, om denna import inte hotar varumérkes-
rattens sirskilda féremal eller grundliggande funktion?

Om en import6r eller den som handlar med importerade varor har for avsikt att
anvinda innehavarens varumirke pé, eller med avseende péa, dessa varor och
denna anvindning varken skadar eller kommer att skada det sérskilda foremalet
for varumérkesritten, maste han trots detta underritta innehavaren pa férhand
om hur han tanker anvinda varumarket?
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6) Om foregaende fraga besvaras jakande, innebér det att, om importoren eller
handlaren underlater att underritta varumirkesinnehavaren pa férhand,
innehavaren har ratt att begrinsa eller forhindra import eller fortsatt férséljning
av dessa varor, dven om siddan import eller fortsatt forsiljning inte kommer att
skada det sirskilda foremalet for varumaiarkesritten?

7) For det fall en importor eller den som handlar med importerade varor méste
underritta varumirkesinnehavaren pa forhand om anvéindning av varumirket
som inte skadar det sérskilda foremalet for varumirkesritten:

a) Giller det kravet vid all anvindning av varumirket, bland annat reklam,
ommirkning och ompaketering, eller bara vid viss anvindning, och i sa fall
vilken?

b) Maste importoren eller handlaren underritta varumirkesinnehavaren, eller
ar det tillrackligt att varumérkesinnehavaren indirekt har underrittats?

¢) Hur lang tid i forvag maste underrittelse ske?

8) Kan en nationell domstol i en medlemsstat — pa yrkande av varumérkesinne-
havaren — besluta om forbudsforeliggande, skadestind, beslag eller andra
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atgirder betréiffande de importerade varorna, deras férpackningar eller reklam,
nér ett sidant beslut a) omintetgor eller hindrar den fria rorligheten for varor
som av varumirkesinnehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden inom gemenskapen, men b) inte syftar till att forhindra att det
sarskilda foremaélet for varumirkesritten skadas och inte heller bidrar till att
sidan skada férhindras?”

Denna begiran om forhandsavgérande gav upphov till dom av den 23 april 2002 i
mal C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2002, s. I-3759), i vilken domstolen
faststillde foljande:

”1) Artikel 7.2 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG ... skall tolkas s& att en

2)

varumirkesinnehavare kan aberopa sin varumirkesratt for att hindra en
parallellimportér fran att utféra ompaketering av likemedel, savida inte
utévandet av denna ritt bidrar till en konstlad avskdrmning av marknaderna
mellan medlemsstaterna.

Ompaketering av lakemedel som sker genom att forpackningarna byts ut &r
objektivt nodvindig, i den mening som avses i domstolens rittspraxis, om det
maste anses att [ikemedlen utan sidan ompaketering faktiskt inte kan séljas pé
den berorda 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 under-
rittelse pa forhand for att ha ritt att ompaketera likemedel som ér forsedda
med ett varumirke. Om parallellimportéren inte iakttar detta krav kan
varumirkesinnehavaren motsétta sig saluféringen av det ompaketerade
likemedlet. Det ankommer pa parallellimportéren att sjidlv underritta
varumérkesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Om tvist upp-
kommer ankommer det pid den nationella domstolen att, med beaktande av
samtliga relevanta omstindigheter, bedéma huruvida varumérkesinnehavaren
har getts rimlig tid for att kunna vidta atgirder med anledning av den planerade
ompaketeringen.”

High Court of Justice tillimpade domen i det ovannamnda malet Boehringer
Ingelheim m.fl. och bif6ll den talan som fordes av kdrandena i malet vid den
nationella domstolen.

Den ovannidmnda domstolens avgorande overklagades till den hénskjutande
domstolen, som i beslut av den 5 mars 2004 faststillde vissa omstiandigheter som
avvek fran vad High Court of Justice fastslagit.

Under dessa omstindigheter beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) att vilandef6érklara malet och stilla f6ljande tolkningsfragor till domstolen:

"Ompaketerade varor

1) Nir en parallellimportér i en medlemsstat salufor ett likemedel som
importerats frin en annan medlemsstat i dess ursprungliga innerférpackning
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men med en ny vytterkartong med text pa importmedlemsstatens sprak
(ompaketerad vara):

a)

b)

)

Ar det importéren som har bevisbordan fér att den nya férpackningen
uppfyller vart och ett av de villkor som fastslagits 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.Al. (REG 1996, s. 1-3457)], ar det varumirkesinnehavaren som har
bevisbérdan for att dessa villkor inte &dr uppfyllda, eller beror bevisbérdan pa
vilket villkor det &r fraga om och i sa fall, pa vilket sitt?

Ar det forsta villkoret i domstolens ovannamnda dom av den 11 juli 1996,
sasom det tolkats i domstolens dom av den 12 oktober 1999 i mal C-379/97,
... Upjohn ... [REG 1999, s. I-6927] och domstolens dom av den 23 april
2002 [i det ovannamnda malet Boehringer Ingelheim m.fl.], ndmligen att det
skall visas att varan maste ompaketeras for att tilltrdde till marknaden inte
skall hindras, endast tillimpligt pa det forhallandet att ompaketering sker
genom att den yttre forpackningen ersitts (sasom [Europeiska frihandels-
sammanslutningens] domstol fann i domen i mél E-3/02, Paranova mot
Merck), eller ar det ocksa tillimpligt pa parallellimportérens satt att
ompaketera varan och att ersitta den yttre forpackningen liksom pa
utforandet, och i sé fall, pa vilket sitt?

Skall det fjarde villkoret i domen i de ovanndmnda forenade malen [Bristol-
Myers Squibb m.fl.], ndmligen att varans utformning efter ompaketeringen
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inte fir vara siddan att varumirkets eller dess innehavares anseende kan
skadas, anses asidosatt endast om férpackningen &r bristfillig, av dalig
kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, eller omfattar villkoret allt som kan
skada varumirkets anseende?

d) Om svaret pé fraga 1 c dr att det fjarde villkoret skall anses dsidosatt s& snart
varumirkets anseende kan skadas, och om antingen i) varumarket inte har
anbringats pa den nya yttre kartongen (’de-branding”) eller ii) paral-
lellimportéren anvinder antingen sin egen logotyp, stil (house-style) eller
utformning, eller en utformning som anvénds for ett flertal olika varor ("co-
branding”), skall sidana former av foérpackningsdesign anses skada
varumdrkets anseende eller 4r det en bevisfraga som det ankommer pa
den nationella domstolen att préva?

e) Om svaret pa fraga 1 d ar att det ar fraga om en bevisfraga, pa vem vilar
bevisbordan?

Varor som forsetts med ny etikett

2) Nir en parallellimportér i en medlemsstat salufér ett likemedel, som har
importerats fran en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och
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ytterforpackning, pa vilken parallellimportéren har anbringat en etikett med
text pa importmedlemsstatens sprak (en vara med ny etikett):

a)

Ar de fem villkoren i domen i de ovanniamnda férenade malen [Bristol-
Myers Squibb m.fl.] generellt sett tillampliga i en sddan situation?

b) Om svaret pa fraga 2 a dr jakande, &r det d& importoren som har

bevisbordan for att forpackningen med den nya etiketten uppfyller vart och
ett av villkoren i domen i de ovannimnda férenade malen Bristol-Myers
Squibb [m.fl.], &r det varumirkesinnehavaren som har bevisbérdan for att
dessa villkor inte ar uppfyllda, eller beror bevisbordan pa vilket villkor det &r
fraga om?

Om svaret pa fraga 2 a ar jakande, &r det forsta villkoret i domen i de
ovannidmnda forenade mélen Bristol-Myers Squibb [m.fl.], sisom det tolkats
i domen i det ovannimnda madlet ... Upjohn ... och domen i det
ovannimnda malet [Boehringer Ingelheim m.fl], ndmligen att det skall
visas att varan maste ompaketeras for att tilltrdde till marknaden inte skall
hindras, endast tillimpligt pa det férhallandet att en etikett anbringas eller &r
det ocksa tillampligt pa parallellimportorens sétt att anbringa etiketten och
pa utférandet?
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Om svaret pa fraga 2 a ar jakande, skall det fjarde villkoret i domen i de
ovanniamnda férenade malen [Bristol-Myers Squibb m.fl.], namligen att
varans utformning efter ompaketeringen inte fir vara sadan att varumirkets
eller dess innehavares anseende kan skadas, anses asidosatt endast om
férpackningen ér bristfillig, av dalig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck,
eller omfattar villkoret allt som kan skada varumérkets anseende?

Om svaret pa frga 2 a dr jakande och om svaret pa fraga 2 d ar att det fjarde
villkoret skall anses asidosatt s& snart varumirkets anseende kan skadas,
skall varumirkets anseende anses skadas i denna mening om antingen i)
tillaggsetiketten har anbringats s& att den helt eller delvis doljer nigot av
innehavarens varumérken eller ii) det pa tilliggsetiketten inte anges att det
aktuella varumirket tillh6r varumirkesinnehavaren eller iii) parallellimpor-
torens firma har tryckts med stora bokstéver?

Underrittelse

3) Nir en parallellimportér har underlatit att lamna underrittelse om en
ompaketerad vara sasom kriavs enligt det femte villkoret i domen i de
ovannidmnda forenade mélen Bristol-Myers Squibb [m.fl.] och endast av det
skilet har gjort intrang i innehavarens varumérke:

a)
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fatt kdnnedom om varan och den tillimpliga underrittelseperioden har
16pt ut?

b) Har innehavaren ritt att begira ekonomisk ersittning (det vill siga
skadestand eller utgivande av all vinst som uppstar till foljd av intringet)
pé grund av importérens intrang pa samma sitt som om det hade varit fraga
om plagiat?

c) Ar proportionalitetsprincipen tillimplig pa beviljande av ekonomisk ersitt-
ning till innehavaren fo6r sddant intrang fran importérens sida?

d) Om sa inte ér fallet, pé vilka grunder skall sddan ersittning uppskattas med
hinsyn till att de aktuella varorna slipptes ut pa marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomridet av innehavaren eller med hans
medgivande?”

Inledande synpunkter

14 Det dr vasentligt att erinra om att varumirkets sirskilda foremal &r att utgora en
ursprungsgaranti for den vara som forsetts med varumirket och att om varan
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ompaketeras av tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke kan detta
medféra en verklig risk for ursprungsgarantin (se domen i det ovanndmnda malet
Boehringer Ingelheim m.fl,, punkt 29).

Enligt domstolens rittspraxis &r det ompaketeringen av de likemedel som &r
férsedda med varumirket som i sig paverkar det sérskilda féremalet for varumérket
och det ér i det sammanhanget inte nodvindigt att bedéma vilka konkreta foljder
parallellimportorens ompaketering har medfort (se domen i det ovanndmnda malet
Boehringer Ingelheim m.fl,, punkt 30).

Enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 far varumirkesinnehavaren inte motsitta sig
ompaketering, om detta leder till en avvikelse fran den fria rorligheten for varor och
varumairkesinnehavarens utévande av denna ritt utgor en fortickt begriansning av
handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra
meningen EG (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda malet
Boehringer Ingelheim m.fl,, punkterna 18 och 31).

Varumirkesinnehavarens utévande av sin ritt att motsitta sig ompaketering utgor
en fortickt begransning, i den mening som avses i denna bestimmelse, om detta
bidrar till en konstlad avskirmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och
om ompaketeringen sker pa ett sadant sitt att varumérkesinnehavarens berittigade
intressen respekteras, vilket i synnerhet forutsitter att ompaketeringen inte paverkar
ldkemedlets ursprungliga beskaffenhet eller kan skada varumérkets anseende (se
domen i det ovanndmnda maélet Boehringer Ingelheim m.fl, punkt 32).
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Det bidrar emellertid till en konstlad avskirmning av marknaderna mellan
medlemsstaterna om innehavaren av ett varumirke motsitter sig ompaketering av
lakemedel i de fall en sddan ompaketering dr nodvéndig for att den parallellimpor-
terade varan skall kunna saluforas i importstaten (domen i det ovanndmnda malet
Boehringer Ingelheim m.fl,, punkt 33).

Det framgar saledes av fast réttspraxis att den adndring som varje form av
ompaketering av ett likemedel som dr forsett med ett varumdrke innebdr — vilken
till sin natur 4r sadan att den medf6r en risk for att likemedlets ursprungliga
beskaffenhet péaverkas — kan forbjudas av varumirkesinnehavaren, sivida inte
ompaketeringen dr nodvindig for att mojliggora saluféring av parallellimporterade
varor och varumirkesinnehavarens berittigade intressen skyddas (domen i de
ovannidmnda forenade malen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 57, och domen i det
ovannidmnda mélet Boehringer Ingelheim m fl., punkt 34).

Domstolen erinrar vidare om att det framgar av domstolens fasta rittspraxis att den
parallellimportdr som paketerar om ett lakemedel som ér forsett med ett varumirke
pa forhand maste underritta varuméirkesinnehavaren om att det lakemedel som har
packats om bjuds ut till forséljning. Om varumérkesinnehavaren begér det maste
importoren dven tillhandahélla ett prov av den vara som har packats om innan den
bjuds ut till forsaljning. Sistndimnda krav mojliggoér for varumarkesinnehavaren att
kontrollera att ompaketeringen inte foretas pa saddant sitt att varans ursprungliga
beskaffenhet direkt eller indirekt paverkas och att utformningen efter ompakete-
ringen inte &r sddan att varumérkets anseende kan skadas. Kravet ger dessutom
storre mojligheter for varumérkesinnehavaren att skydda sig mot varumérkesfor-
falskning (domen i de ovanniamnda forenade malen Bristol-Myers Squibb m.fl,
punkt 78, och domen i det ovanndmnda mélet Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 61).
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I punkt 79 i domen i de ovanndmnda forenade malen Bristol-Myers Squibb m.fl.
fastslog domstolen saledes foljande:

”... artikel 7.2 i direktiv [89/104] skall tolkas sa, att varumérkesinnehavaren lagligen
kan motsitta sig fortsatt marknadsféring av ett likemedel nér importéren har packat
om varan och ater har anbringat varumirket pd denna, utom under foljande
omsténdigheter:

— Det faststills att innehavarens dberopande av varuméirkesritten for att motsitta
sig marknadsforing av ompaketerade varor under detta varumérke ... bidrar till
att pa ett konstlat sétt avskdrma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta ar
bland annat fallet nér innehavaren i olika medlemsstater har fort ut ett identiskt
ldkemedel pa marknaden i olika forpackningar och den ompaketering som
importoren foretar dels dr nodvindig f6r att marknadsf6ra varan i importmed-
lemsstaten, dels foretas under sddana forhallanden att varans ursprungliga
beskaffenhet inte kan péaverkas darav. ...

— Det visas att ompaketeringen inte kan paverka beskaffenheten hos den vara som
forpackningen innehaller. ...

— DPa den nya forpackningen anges vem som har packat om varan och dess
tillverkares namn ...
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— Varans utformning efter ompaketeringen ar inte sadan att varumirkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far inte férpackningen vara
bristfillig, av dalig kvalitet eller [ge ett slarvigt intryck].

— Importéren underrittar pd forhand varuméirkesinnehavaren om att den vara
som har packats om bjuds ut till f6rsiljning och, om innehavaren begir det,
tillhandahéller honom ett prov av den vara som har packats om.”

Fraga 2 a: begreppet ompaketering

Domstolen skall understka fraga 2 a forst.

Domstolen angav i punkt 6 i domen i det ovanndmnda mélet Boehringer Ingelheim
m.fl. att férpackningarna och de bifogade bipacksedlarna till vart och ett av de
lakemedel som tvisterna vid den nationella domstolen avsag hade dndrats i viss méan
med avseende pa importen till Férenade kungariket.

Domstolen faststéllde i punkt 7 i den ovanndmnda domen att férpackningarna till de
olika ldakemedlen har dndrats pa olika sitt. I vissa fall har en etikett med viss viktig
information, som till exempel namnet pa parallellimportéren och numret pé
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tillstandet for parallellimport, anbringats pa originalférpackningen. Pa en sidan
férpackning dr uppgifter pd andra sprak &n engelska fortfarande synliga och
varumadrket har inte tickts 6ver. I andra fall har varan packats om i askar som har
utformats av parallellimportéren och pé vilka varumérket har avbildats. Slutligen har
i vissa fall varan packats om i askar som har utformats av parallellimportéren och
som inte dr férsedda med varuméirket. I stillet har asken mérkts med varans
generiska namn. Behéllaren inuti denna ask 4r méirkt med det ursprungliga
varumdirket, men en sjéilvhiftande etikett har anbringats som anger varans generiska
namn och identiteten pé tillverkaren och innehavaren av tillstindet fo6r parallellim-
port. I samtliga fall av ompaketering innehéller askarna en bipacksedel med
upplysningar till patienten, avfattad pa engelska och forsedd med varumirket.

Domstolen erinrar vidare om att den sjunde fragan High Court of Justice stillde i det
ovanndmnda maélet Boehringer Ingelheim mfl. uttryckligen avsidg huruvida det
villkor att pa forhand underritta varumiarkesinnehavaren som erinrats om ovan i
punkt 20 i férevarande dom giller vid all anvindning av varumirket, bland annat
ndr en ny etikett anbringas pa varan, eller om det giller bara vid viss anvindning.

I det ovanndmnda mélet Boehringer Ingelheim m.fl. angav domstolen att den
hanskjutande domstolen hade stillt den femte, den sjitte och den sjunde fragan for
att domstolen skulle klargéra kravet att parallellimportéren skall underritta
varumirkesinnehavaren péa forhand om saluféringen av den ompaketerade varan.
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Domstolen konstaterade i punkt 68 i den ovannimnda domen att parallellimporto-
ren under alla omstindigheter maste iaktta kravet pa underrittelse pa féorhand for
att ha ritt att ompaketera likemedel som ar forsedda med ett varumirke.

Av vad ovan anforts framgir att domstolen i samband med domen i det
ovannidmnda malet Boehringer Ingelheim mfl. inbegrep varor som forsetts med
nya etiketter i begreppet ompaketering. Att varor forsetts med nya etiketter var utan
tvivel en av de omtvistade formerna av dndring av de ifrdgavarande likemedels-
férpackningarna som den hénskjutande domstolen avsag.

Domstolen erinrar hiarvid om att den omsténdigheten att likemedel som &r forsedda
med varumirket forses med nya etiketter paverkar det sirskilda féremalet for
varumirket pa samma sidtt som ompaketering av dessa lakemedel och det &r i det
sammanhanget inte nodvindigt att bedoma vilka konkreta f6ljder parallellimporto-
rens atgirder har fatt.

Den #ndring som en ny forpackning eller en ny etikett for ett likemedel som &r
forsett med ett varumérke utgor dr av sddan art att den medfor en verklig risk for
den ursprungsgaranti som varumérket dr avsett att sikerstilla. Varumérkesinneha-
varen kan dérfor férbjuda sddana dndringar, savida inte den nya foérpackningen eller
den nya etiketten dr nédvandig for att mojliggora saluforing av parallellimporterade
varor och varumirkesinnehavarens berittigade intressen skyddas.
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Harav foljer att de fem villkor som angetts i domen i de ovanndmnda férenade
malen Bristol-Myers Squibb m.fl. med avseende pa tolkningen av artikel 7.2 i
direktiv 89/104, och som nir de ar uppfyllda medfér att varumirkesinnehavaren inte
lagligen kan motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel som importoren
packat om, skall tillimpas dven ndr ompaketeringen bestdr i att originalférpack-
ningen f6rses med en ny etikett.

Fraga 2 a skall dérfor besvaras med att artikel 7.2 i direktiv 89/104 skall tolkas sa, att
varumirkesinnehavaren lagligen kan motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett
lakemedel, som har importerats frain en annan medlemsstat, i dess ursprungliga
inner- och ytterforpackning, pa vilken importoren har anbringat en etikett, utom
under f6ljande omstindigheter:

— Det faststills att innehavarens dberopande av varuméirkesritten for att motsitta
sig marknadsfoéring av en vara som forsetts med ny etikett under detta
varumirke bidrar till att pa ett konstlat sitt avskdrma marknaderna mellan
medlemsstaterna.

— Det visas att den omstéandigheten att varan har forsetts med ny etikett inte kan
péaverka beskaffenheten hos den vara som foérpackningen innehéller.
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— DPa forpackningen anges vem som har forsett varan med ny etikett och namnet
pa den som tillverkat varan.

— Varans utformning efter det att den har forsetts med ny etikett ér inte sddan att
varumérkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far inte
etiketten vara bristfillig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

— Importdren underrittar pd forhand varumérkesinnehavaren om att den vara
som har forsetts med ny etikett bjuds ut till forsaljning och, om innehavaren
begir det, tillhandahaller honom ett prov av denna vara.

Fraga 1 b och friga 2 c: huruvida villkoret att ompaketering skall vara
nodvindig skall tillimpas pa siittet att ompaketera varan och pa utférandet

Sasom framgéar av vad ovan anforts med avseende pa fraga 2 a kan varumarkes-
innehavaren lagligen motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett lakemedel nér
parallellimportéren antingen har forsett varan med en ny férpackning och &ter
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anbringat varumirket pa denna eller har anbringat en etikett pa varans forpackning
savida inte fem villkor &r uppfyllda, bland annat att det har faststillts att
innehavarens &beropande av varumairkesrétten for att motsitta sig marknadsforing
av pd si sitt ompaketerade varor bidrar till att pa ett konstlat sitt avskdrma
marknaderna mellan medlemsstaterna.

Enligt Boehringer Ingelheim m.fl. skall kravet att ompaketering skall vara nédvindig
for att kunna saluféra varan i importmedlemsstaten #dven tillimpas pé parallellim-
portorens sitt att ompaketera varan och pa utférandet. Swingward, Dowelhurst och
Europeiska gemenskapernas kommission har diremot hivdat att det ovannimnda
kravet endast avser den omstindigheten att ompaketering sker, men diremot inte
séttet att gora detta eller pa utforandet.

Sasom domstolen erinrat om ovan i punkt 19 i forevarande dom kan den éndring
som varje form av ompaketering av ett likemedel som &r férsett med ett varumérke
innebdr férbjudas av varumirkesinnehavaren, sivida inte ompaketeringen &r
nodvindig for att mojliggora saluféring av parallellimporterade varor och
varumirkesinnehavarens berittigade intressen skyddas.

Detta krav pa nddvindighet dr uppfyllt nir bestimmelser eller praxis i importmed-
lemsstaten utgdr hinder for att de ovanndmnda varorna salufors pd marknaden i
denna medlemsstat i samma forpackning som anvints vid saluféringen i
exportmedlemsstaten (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannidmnda
malet Upjohn, punkterna 37-39 och 43).
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Diremot ér ett sadant krav pa nédvindighet inte uppfyllt om ompaketeringen av
varan uteslutande forklaras av parallellimportérens Onskan att uppni en kom-
mersiell fordel (se domen i det ovanndmnda mélet Upjohn, punkt 44).

Det ovanndamnda kravet pa nodvindighet omfattar sdledes endast den omstindig-
heten att varan paketeras om — och valet mellan en ny forpackning eller en ny
etikett — for att gora det mojligt att salufora den pa marknaden i importmedlems-
staten. Detta krav omfattar diaremot inte séttet att ompaketera varan eller utforandet
(se d&ven EFTA-domstolens dom av den 8 juli 2003 i mal E-3/02, Paranova mot
Merck, EFTA Court Report 2004, s. 1, punkterna 41-45).

Fraga 1 b och fraga 2 c skall darfér besvaras med att villkoret att det for fortsatt
marknadsforing i importmedlemsstaten skall vara nodvindigt att paketera om
lakemedlet i en ny forpackning och att ater anbringa varumirket pa denna eller att
anbringa en etikett pa varans forpackning endast omfattar den omstindigheten att
varan paketeras om, men inte sittet att ompaketera varan eller utférandet, eftersom
det ar fraga om ett av de villkor som, om de dr uppfyllda utgér hinder for att
varumirkesinnehavaren motsitter sig denna marknadsforing med stod av artikel 7.2
i direktiv 89/104.

Fraga 1 ¢ och fraga 2 d, avseende villkoret att varans utformning efter
ompaketeringen inte dr sidan att varumirkets anseende kan skadas

Det framgir av punkterna 21 och 32 i forevarande dom att artikel 7.2 i
direktiv 89/104 skall tolkas sa, att varumérkesinnehavaren lagligen kan motsitta
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sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel nédr parallellimportéren antingen har
forsett varan med en ny forpackning och &ter anbringat varumérket pa denna eller
har anbringat en etikett pa varans férpackning, savida inte fem villkor &r uppfyllda,
bland annat att varans utformning efter ompaketeringen inte 4dr sddan att
varumirkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far inte
férpackningen eller etiketten vara bristfillig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt
intryck.

Domstolen erinrar om, i likhet med vad Boehringer Ingelheim m.fl. och
kommissionen har hévdat, att villkoret att varans utformning efter ompaketeringen
inte far vara sadan att varumérkets eller dess innehavares anseende kan skadas inte
kan begrinsas till att forpackningen 4r bristfillig, av dalig kvalitet eller ger ett
slarvigt intryck.

Nér domstolen i punkt 76 i domen i de ovanndmnda forenade malen Bristol-Myers
Squibb m{l. fastslog att en forpackning som ar bristfillig, av dalig kvalitet eller ger
ett slarvigt intryck kan skada varumirkets anseende begrinsade sig domstolen
namligen till att ange vissa omstindigheter da en olimplig utformning av den
ompaketerade varan kan skada varumirkets eller dess innehavares anseende.

Ett ompaketerat likemedel kan utformas olampligt och ddrmed skada varumirkets
anseende, bland annat om forpackningen eller etiketten, &ven om den inte &r
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bristfillig, av dalig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, ar av sadant slag att den kan
inverka pa varumirkets virde genom att forsdmra det intryck av omsorg och kvalitet
som knyts till en sddan vara och det fortroende for varan som det ér dgnat att ge hos
omsittningskretsen (se, for ett motsvarande synsitt, domen i de ovanniamnda
férenade malen Bristol-Myers Squibb m.fl., och dom av den 4 november 1997 i mal
C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. 1-6013, punkt 45).

Fraga 1 c och fraga 2 d skall dirfor besvaras med att villkoret att varans utformning
efter ompaketeringen inte fir vara siddan att varumérkets eller dess innehavares
anseende kan skadas inte dr begrinsat till att forpackningen ér bristfillig, av dalig
kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, eftersom det ar ett nédvindigt villkor for att
varumirkesinnehavaren med st6d av artikel 7.2 i direktiv 89/104 lagligen skall kunna
motsétta sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel nir parallellimportéren
antingen har forsett varan med en ny férpackning och ater anbringat varumérket pa
denna eller har anbringat en etikett pa varans forpackning.

Fraga 1 d och friga 2 e, avseende omstindigheter som kan skada varumirkets
anseende

Sasom kommissionen har havdat i sitt skriftliga yttrande kan den omsténdigheten
att parallellimportéren inte har anbringat varumirket pa den nya yttre forpack-
ningen ("de-branding”) eller att han har anvint sin egen logotyp, stil (house-style)
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eller utformning, eller en utformning som anvénds for ett flertal olika varor ("co-
branding”), liksom den omstdndigheten att tilliggsetiketten har anbringats sa att den
helt eller delvis doljer innehavarens varumairke, att det inte anges pa tilliggsetiketten
att det ifrdgavarande varumdrket tillhér varumirkesinnehavaren eller att paral-
lellimportérens firma har tryckts med stora bokstiver, i princip vara till skada for
varumirkets anseende.

P& samma sétt som fragan huruvida reklam kan ge intryck av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan aterforsiljaren och varumirkesinnehavaren och
ddrmed huruvida skilig grund foreligger enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 (se
dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkterna 51
och 55), dr fragan huruvida de omstindigheter som angetts i féregdende punkt i
férevarande mal kan skada varumérkets anseende en bevisfraga som det ankommer
pa den nationella domstolen att bedéma mot bakgrund av de séirskilda
omstéindigheterna i varje mal.

Fraga 1 d och fraga 2 e skall ddrfér besvaras med att fragan, huruvida den
omstindigheten att parallellimportoren

— inte har anbringat varumaérket pa den nya yttre forpackningen ("de-branding”),
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— pé forpackningen har anvént sin egen logotyp, stil (house-style) eller utform-
ning, eller en utformning som anvénds for ett flertal olika varor ("co-branding”),

— har anbringat en tilldggsetikett pa férpackningen sa att innehavarens varumérke
helt eller delvis doljs,

— inte har angett pa tilliggsetiketten att det ifrdgavarande varumdrket tillhor
varumirkesinnehavaren, eller

— har tryckt parallellimportérens firma med stora bokstéiver

kan skada varumérkets anseende, dr en bevisfraga som det ankommer pd den
nationella domstolen att bedéma mot bakgrund av de sarskilda omstindigheterna i
varje mal.

Fraga 1 a och e samt fraga 2 b, avseende bevisbordan

Sasom angetts ovan i punkterna 2 och 8 i férevarande dom avser malet vid den
nationella domstolen tvister mellan bolag som tillverkar likemedel och bolag som
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parallellimporterar och driver handel med likemedel. De forstndmnda bolagen har
vickt talan om varumirkesintrang pa grund av att de likemedel dessa bolag
tillverkat har parallellimporterats och saluférts i Forenade kungariket av de
ovanniamnda importorerna efter att ha forsetts med en ny férpackning och en ny
etikett.

Sdsom domstolen erinrat om ovan i punkt 15 i forevarande dom é&r det
ompaketeringen i sig av de likemedel som dr forsedda med varumirket som
péaverkar det sirskilda foremalet f6r varumérket och det ar i det sammanhanget inte
n6édvindigt att bedoma vilka konkreta f6ljder parallellimportérens ompaketering har
fatt.

Det framgar av bland annat punkterna 31-33 i férevarande dom att varumérkes-
innehavaren enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 lagligen kan motsitta sig fortsatt
marknadsforing av ett likemedel nér parallellimportéren paketerat om varan
antingen genom att forse den med en ny férpackning och éter anbringa varumérket
pé denna eller genom att anbringa en etikett p& varans ursprungliga forpackning,
savida inte de villkor dr uppfyllda som anges ovan i punkt 32 i férevarande dom.

Om fragan om bevisbordan for att dessa villkor 4r uppfyllda, som om de ar uppfyllda
utgér hinder for att varumirkesinnehavaren lagligen motsitter sig fortsatt
marknadsforing av ett ompaketerat likemedel, omfattades av medlemsstaternas
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nationella ratt, skulle det fa till foljd att varumirkesinnehavarna fick ett varierande
rittsligt skydd beroende pa den berérda lagstiftningen. Andamalet “samma rittsliga
skydd i alla medlemsstaterna” som anges i nionde skilet till direktiv 89/104, och som
dér anses vara “grundliggande”, skulle d inte vara uppnatt (se, for ett motsvarande
synsitt, dom av den 18 oktober 2005 i mal C-405/03, Class International, REG 2005,
s. 1-8735, punkt 73).

Mot bakgrund av vad ovan anforts finner domstolen att det vid sddana foérhallanden
som i malet vid den nationella domstolen, nir det &r styrkt att de parallellimporte-
rade likemedlen har packats om, aligger parallellimportérerna att styrka att de
villkor dr uppfyllda som angetts ovan i punkt 32 i férevarande dom och som om de
ar uppfyllda medfor att varumirkesinnehavaren inte lagligen kan motsitta sig
fortsatt marknadsforing av dessa likemedel (se analogt domen i det ovanndmnda
malet Class International, punkt 74).

Betriffande villkoret att det skall visas att ompaketeringen inte kan paverka den
ursprungliga beskaffenheten hos den vara som forpackningen innehaller ar det
emellertid tillrackligt att parallellimportdren forebringar bevisning som gor det
rimligt att anta att detta villkor dr uppfyllt. Detsamma géller av desto starkare
anledning villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte far vara sddan
att varumérkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Om importoren
férebringar sadan bevisning med avseende pa det sistnimnda villkoret dligger det i
férekommande fall varumérkesinnehavaren, som har bast méjligheter att bedéma
om ompaketeringen kan skada hans, och hans varumairkes, anseende, att styrka att
dessa asamkats skada.
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s« Fraga 1 a och e samt fraga 2 b skall darfor besvaras med att det vid sidana
férhallanden som i malet vid den nationella domstolen &ligger parallellimportérerna
att styrka att foljande villkor dr uppfyllda:

— Innehavarens dberopande av varumdrkesritten for att motsitta sig marknads-
foring av ompaketerade varor under detta varumirke bidrar till att pa ett
konstlat sitt avskdrma marknaderna mellan medlemsstaterna.

— Ompaketeringen kan inte piverka den ursprungliga beskaffenheten hos den
vara som forpackningen innehaller.

— Det anges péa den nya forpackningen vem som har packat om varan och dess
tillverkares namn.

— Varans utformning efter ompaketeringen far inte vara sadan att varumérkets
eller dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far férpackningen inte
vara bristfillig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

I- 3464



55

BOEHRINGER INGELHEIM M.FL.

— Importéren skall pa forhand underritta varumirkesinnehavaren om att den
vara som har packats om bjuds ut till f6rsidljning och, om innehavaren begir det,
tillhandahélla honom ett prov av den vara som har packats om.

Om dessa villkor ar uppfyllda kan varumaérkesinnehavaren inte lagligen motsitta sig
fortsatt marknadsforing av ett ompaketerat lakemedel.

Betriffande villkoret att det skall visas att ompaketeringen inte kan paverka den
ursprungliga beskaffenheten hos den vara som forpackningen innehéller, dr det
tillrackligt att parallellimportoren forebringar bevisning som gor det rimligt att anta
att detta villkor &r uppfyllt. Detsamma géller av desto starkare anledning villkoret att
varans utformning efter ompaketeringen inte fir vara sddan att varumérkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Om importoren forebringar sddan bevisning
med avseende pd det sistndmnda villkoret aligger det i forekommande fall
varumirkesinnehavaren, som har bist méjligheter att bedéma om ompaketeringen
kan skada hans, och hans varumairkes, anseende, att styrka att dessa asambkats skada.

Den tredje fragan, avseende féljderna av att underrittelse inte limnats pa
forhand

Parallellimportéren maste under alla omstiandigheter iaktta kravet pa underrittelse
pa forhand for att ha rdtt att ompaketera likemedel som ar forsedda med ett
varumirke. Om parallellimportoren inte iakttar detta krav kan varumaérkesinneha-
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varen motsitta sig saluforingen av det ompaketerade likemedlet. Det ankommer pa
parallellimportdren att sjilv underritta varumirkesinnehavaren om den planerade
ompaketeringen. Det ér inte tillrdckligt att varumérkesinnehavaren far underrittelse
fran annat héll, exempelvis frain den myndighet som beviljar importoren tillstand for
parallellimport (domen i det ovannimnda maélet Boehringer Ingelheim mAfl,
punkterna 63 och 64).

Hérav foljer att en parallellimportér som underlater att pa férhand underritta
varumairkesinnehavaren om ett ompaketerat likemedel gor intrdng i varumarkes-
innehavarens ritt vid varje tillfille som det ovannimnda likemedlet dérefter
importeras och si linge som nigon siddan underrittelse inte ldmnas.

Betriffande fragan huruvida varumirkesinnehavaren har rétt att begéra ekonomisk
ersittning pa samma sétt som om det hade varit fraga om plagiat, har Boehringer
Ingelheim m.fl. hdvdat att sanktionséatgérder mot att nigon underrittelse inte har
lamnats pd forhand bor vidtas pd samma séitt som i friga om plagiat. Enligt
Swingward och Dowelhurst kan den omstindigheten att ndgon underrittelse inte
har lamnats pa forhand inte foranleda ndgon ekonomisk ersittning som berdknas pa
samma sitt som om varorna hade varit foremél foér plagiat. Kommissionen har
anfort att ersdttning for att underrittelse inte har lamnats pa forhand skall faststillas
i enlighet med nationella principer for ekonomisk ersittning, forsavitt dessa &r
forenliga med gemenskapsritten och internationell ritt samt Gverensstaimmer med
likvérdighetsprincipen, principen om dndamalsenlig verkan och proportionalitets-
principen.

Medlemsstaterna ar skyldiga att, inom ramen for den frihet som de har enligt artikel
249 tredje stycket EG, bestimma vilka former och tillvigagangssitt som ar bast
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lampade att sdkerstilla direktivens @ndamaélsenliga verkan med hénsyn till deras
syfte (se dom av den 8 april 1976 i mal 48/75, Royer, REG 1976, s. 497, punkt 75;
svensk specialutgiva, volym 3, s. 73, av den 12 september 1996 i de férenade mélen
C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95,
C-154/95 och C-157/95, Gallotti m.fl,, REG 1996, s. 1-4345, punkt 14, och av den
4 juli 2006 i mal C-212/04, Adeneler m.fl., REG 2006, s. I-6057, punkt 93).

Om det i gemenskapsritten, sasom i malet vid den nationella domstolen, inte
foreskrivs nagra sérskilda sanktionsatgirder for fall dédr overtridelser har begétts,
ankommer det pa de nationella myndigheterna att vidta lampliga atgiarder med
hansyn till situationen. Atgirderna skall inte bara vara proportionerliga, utan iven
tillrackligt effektiva och avskridckande for att sakerstilla att direktiv 89/104 far full
verkan (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda mélet Adeneler m.
fl., punkt 94).

Domstolen erinrar om, sasom 4ven framgér av bland annat punkt 21 i férevarande
dom, att det ar tillrackligt att ett av de villkor som anges i punkt 79 i domen i de
ovannamnda férenade maélen Bristol-Myers Squibb m.fl. inte dr uppfyllt for att
varumirkesinnehavaren lagligen skall kunna motsitta sig fortsatt marknadsforing av
ett likemedel som paketerats om.

Hiarav foljer att varuméirkesinnehavarens forbudsritt i forhallande till en paral-
lellimportor av lakemedel som visserligen inte varit foremaél for plagiat, men har
saluforts med éasidosittande av skyldigheten att pa forhand underritta varumaérkes-
innehavaren, inte kan anses skilja sig fran varumérkesinnehavarens riatt nir det ar
fraga om plagiat.
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Varorna borde inte ha saluférts pa den berdrda marknaden i nagot av de tva fallen.

En nationell bestimmelse, enligt vilken en varumirkesinnehavare, nir en
parallellimportér utan att pad forhand underridtta varumirkesinnehavaren har
salufort varor som inte varit foremal for plagiat, har ritt till ekonomisk ersattning
pa samma villkor som ndr det ar fraga om plagiat, strider inte i sig mot
proportionalitetsprincipen. Det ankommer emellertid pd den nationella domstolen
att faststilla beloppet for den ekonomiska ersittningen i varje enskilt mal, med
beaktande av i vilken omfattning varumérkesinnehavaren har lidit skada pa grund av
parallellimportérens intrdng och med iakttagande av proportionalitetsprincipen.

Av det ovan anforda foljer att den tredje fragan skall besvaras med att en
parallellimportor som underlater att pa forhand underritta varumérkesinnehavaren
om ett ompaketerat ldkemedel gor intrang i varumérkesinnehavarens ritt vid varje
tillfille som det ovanndmnda likemedlet dérefter importeras och sa linge som
nagon sadan underrittelse inte lamnas. Sanktionsatgarderna for detta intrang skall
inte bara vara proportionerliga, utan aven tillrackligt effektiva och avskriackande for
att sdkerstilla att direktiv 89/104 far full verkan. En nationell bestimmelse enligt
vilken en varumirkesinnehavare i samband med ett sadant intrang har ratt till
ekonomisk ersdttning pa samma villkor som nér det 4r fréga om plagiat strider inte i
sig mot proportionalitetsprincipen. Det ankommer emellertid pd den nationella
domstolen att faststilla beloppet for den ekonomiska ersittningen i varje enskilt
mal, med beaktande av i vilken omfattning varumérkesinnehavaren har lidit skada
pa grund av parallellimportérens intrang och med iakttagande av proportionali-
tetsprincipen.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pid den nationella
domstolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra én namnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1)

Artikel 7.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse
enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet skall tolkas si, att varumirkesinnehavaren lagligen kan motsitta
sig fortsatt marknadsforing av ett lakemedel, som har importerats fran en
annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterférpackning, pa
vilken importéoren har anbringat en etikett, utom under féljande
omstindigheter:

— Det faststills att innehavarens dberopande av varumirkesritten for att
motsitta sig marknadsforing av en vara som forsetts med ny etikett
under detta varumirke bidrar till att pa ett konstlat satt avskidrma
marknaderna mellan medlemsstaterna.
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Det visas att den omstindigheten att varan har forsetts med ny etikett
inte kan paverka beskaffenheten hos den vara som forpackningen
innehaller.

Pa forpackningen anges vem som har foérsett varan med ny etikett och
namnet pa den som tillverkat varan.

Varans utformning efter det att den har forsetts med ny etikett ir inte
sadan att varumirkets eller dess innehavares anseende kan skadas.
Foljaktligen far inte etiketten vara bristfillig, av dalig kvalitet eller ge
ett slarvigt intryck.

Importoren underrittar pa forhand varumirkesinnehavaren om att den
vara som har forsetts med ny etikett bjuds ut till férsiljning och, om
innehavaren begir det, tillhandahiller honom ett prov av denna vara.

2) Villkoret att det for fortsatt marknadsféring i importmedlemsstaten skall
vara nodvindigt att paketera om likemedlet i en ny férpackning och att
ater anbringa varumirket pa denna eller att anbringa en etikett pa varans
forpackning omfattar endast den omstindigheten att varan paketeras om,
men inte sittet att ompaketera varan eller utféorandet, eftersom det dr fraga
om ett av de villkor som, om de ir uppfyllda utgér hinder for att
varumirkesinnehavaren motsitter sig denna marknadsforing med stéd av
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artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet.

Villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte far vara sidan
att varumiirkets eller dess innehavares anseende kan skadas ir inte
begrinsat till att forpackningen ér bristfillig, av dalig kvalitet eller ger ett
slarvigt intryck, eftersom det ér ett nodvindigt villkor for att varumirkes-
innehavaren med stod av artikel 7.2 i direktiv 89/104 lagligen skall kunna
motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett likemedel, nir parallellimpor-
toren antingen har forsett varan med en ny férpackning och ater anbringat
varumirket pa denna eller har anbringat en etikett pa varans forpackning.

Fragan, huruvida den omstindigheten att parallellimportéren

— inte har anbringat varumirket pa den nya yttre férpackningen (“de-
branding”),

— péa forpackningen har anviint sin egen logotyp, stil (house-style) eller
utformning, eller en utformning som anvinds for ett flertal olika varor
(”co-branding”),
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— har anbringat en tilliggsetikett pa forpackningen sa att innehavarens
varumiirke helt eller delvis doljs,

— inte har angett pa tilliggsetiketten att det ifrigavarande varumirket
tillhér varumirkesinnehavaren, eller

— har tryckt parallellimportorens firma med stora bokstiver,

kan skada varumirkets anseende, dr en bevisfraga som det ankommer pa
den nationella domstolen att bedéma mot bakgrund av de sirskilda
omstindigheterna i varje mal.

5) Vid sidana forhéillanden som i malet vid den nationella domstolen aligger
det parallellimportérerna att styrka att féljande villkor ar uppfyllda:

— Innehavarens aberopande av varumirkesritten for att motsitta sig
marknadsféring av ompaketerade varor under detta varumiirke bidrar
till att pa ett konstlat sitt avskirma marknaderna mellan medlems-
staterna.
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— Ompaketeringen kan inte paverka den ursprungliga beskaffenheten hos
den vara som forpackningen innehiller.

— Det anges pa den nya forpackningen vem som har packat om varan och
dess tillverkares namn.

— Varans utformning efter ompaketeringen fir inte vara sadan att
varumiirkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Féljaktligen
far forpackningen inte vara bristfillig, av dilig kvalitet eller ge ett
slarvigt intryck.

— Importoren skall pa forhand underritta varumirkesinnehavaren om att
den vara som har packats om bjuds ut till forsdljning och, om
innehavaren begir det, tillhandahilla honom ett prov av den vara
som har packats om.

Om dessa villkor dr uppfyllda kan varumirkesinnehavaren inte lagligen
motsitta sig fortsatt marknadsforing av ett ompaketerat likemedel.

Betriffande villkoret att det skall visas att ompaketeringen inte kan
paverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som forpackningen
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innehaller, ar det tillrickligt att parallellimportéren forebringar bevisning
som gor det rimligt att anta att detta villkor ir uppfyllt. Detsamma giller av
desto starkare anledning villkoret att varans utformning efter ompalkete-
ringen inte far vara sadan att varumiirkets eller dess innehavares anseende
kan skadas. Om importoren férebringar sadan bevisning med avseende pa
det sistnidmnda villkoret aligger det i forekommande fall varumérkesinne-
havaren, som har bist mojligheter att bedéma om ompaketeringen kan
skada hans, och hans varumiirkes, anseende, att styrka att dessa dsamkats
skada.

En parallellimportér som underlater att pa forhand underritta varumir-
kesinnehavaren om ett ompaketerat likemedel gor intrang i varumaérkes-
innehavarens ritt vid varje tillfille som det ovannimnda likemedlet
direfter importeras och si linge som nagon sddan underriittelse inte
lamnas. Sanktionsatgirderna for detta intrang skall inte bara vara
proportionerliga, utan dven tillrickligt effektiva och avskrickande for att
sikerstilla att direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet, far full verkan. En nationell bestimmelse
enligt vilken en varumirkesinnehavare i samband med ett sadant intrang
har ritt till ekonomisk ersittning pa samma villkor som nir det dr friga om
plagiat strider inte i sig mot proportionalitetsprincipen. Det ankommer
emellertid pA den nationella domstolen att faststilla beloppet for den
ekonomiska ersittningen i varje enskilt mal, med beaktande av i vilken
omfattning varumirkesinnehavaren har lidit skada pa grund av paral-
lellimportérens intring och med iakttagande av proportionalitetsprinci-
pen.

Underskrifter
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