Oversattning C-197/21 -1

Mal C-197/21
Begaran om foérhandsavgorande
Datum for ingivande:
29 mars 2021
Domstol som begéar férhandsavgorande:
Korkein oikeus (HOgsta domstolen, Finland)

Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:

9 mars 2021
Klagande:
Soda-Club (CO2) SA
SodaStream International BV
Motpart:
MySoda Oy
KORKEIN OIKEUS{(HOGSTA DOMSTOLEN, FINLAND) BESLUT
diarienummer
S2019/620
KLAGANDE SodaStream International B.V.
Soda-Club (C02) SA
MySoda Oy
MOTPARTER MySoda Oy

SodaStream International B.V.
Soda-Club (C02) SA

SAKEN Tvist rérande varumarkesintrang



BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 9.3.2021 — MAL C-197/21

BESLUT AV HOGSTA DOMSTOLEN (FINLAND)

Saken i det nationella malet

Tvisten ror huruvida en pafyllare och saljare av koldioxidflaskor som av
varumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke slappts ut pa marknaden i en
medlemsstat har ratt att avldgsna etiketten med varumarkesinnehavarens
varumarke som anbringats pa flaskorna och ersatta denna med en egen etikett.
Vad géller EU-varumarkena ar det i malet fraga om tolkningen av artikel 13.2 i
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EW-varumarken i
dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424
som tradde i kraft den 23 mars 2016 [utelamnas] [Orig. ‘s2] (hedan “kallad
forordningen om EU-varumarken) och av artikel 15.2 i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017.0m EU-varumarken (nedan
kallad nya forordningen om EU-varumarken). Vad galler defaktuella, nationella
varumarkena ar det frdga om tolkningen av artikel. 7.2 i\Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 okteber2008 ‘emutillndgrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (nedan, kallat, varumérkesdirektivet) och av
artikel 15.2 i Europaparlamentets och radetsidirektiv, (EW) 2015/2436 av den 16
december 2015 for tillndrmning aviymedlemsstaternas varumarkeslagstiftning
(nedan kallat nya varumarkesdirektivet).

Den hanskjutande domstolen vill fa klarhetyi huruvida de sa kallade Bristol-Myers
Squibb-kriterierna (dom aviden ad juli 1996, forenade malen C-427/93, C-429/93
och C-436/93, Bristol-Myers,Squibb, mufl.) som har utvecklats i EU-domstolens
rattspraxis rorande beddmningen avi,ompaketering av varor, i synnerhet vid
parallellimport aydlakemedelyskaytillampas pa de atgarder som pafyllaren och
séljaren av koldioxidflaskor vidtagit. Mer specifikt handlar det om huruvida
villkoret avseende nodvandighet, vilket ingar i ovannamnda kriterier, ar
tillampligtsindet aktuella malet, det vill saga huruvida varuméarkesinnehavaren kan
forhindrasatt “flaskerna marknadsférs om det inte & noédvéandigt att avlagsna
innghavarens, etikett och«férse de pafyllda flaskorna med en ny etikett for att de
ska kunna'slappas ut'pa marknaden i den berérda medlemsstaten. [Orig. s 3]

[\ detta sammanhang behdver den hanskjutande domstolen inledningsvis ett
klargorande nav om det finns enhetliga kriterier for att avgdra om
varumarkesinnehavaren har en skalig grund att motsétta sig aterforséljning av
ompaketerade varor i medlemsstaten, oberoende av huruvida det ar fraga om
parallellimport av produkter som forvérvats i en annan medlemsstat eller
ompaketering av varor som ursprungligen slappts ut pa marknaden i samma
medlemsstat. Det kravs &aven ett klargérande av huruvida de atgarder som
pafyllaren av koldioxidflaskorna har vidtagit ska anses vara en sadan
ompaketering av en produkt som dven inbegriper att varor forses med nya etiketter
I den mening som avses i EU-domstolens réattspraxis.
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Om villkoret avseende nddvéndighet ska tillampas kravs dessutom ett klargérande
av vilken betydelse som anvandningsomradet for de aktuella varorna — narmare
bestamt kolsyreflaskor avsedda for aterfyllning — ska tillméatas vid bedémningen
av om detta kriterium ar uppfyllt. | detta sammanhang star det inte heller klart
huruvida pafyllarens normala forfarande déar denne byter ut etiketterna kan anses
vara nodvandigt for att saluféra produkterna pa marknaden, eftersom
originaletiketten ar skadad pa vissa av de flaskor som returneras for pafylining,
eller i vissa fall redan har ersatts med en etikett fran en annan pafyllare &n
varumarkesinnehavaren som ursprungligen forde ut flaskan pa marknaden. [Orig.
s. 4]

Bakgrund

Det pagaende malet

Soda-Club (C02) SA (tillsammans med SodaStream International#B.V. nedan
kallade SodaStream) &r innehavare av de nationella, varumérkena nr 70211
SODASTREAM och nr 77984 SODASTREAM. Dessutom, &r Soda-Club (CO2)
SA innehavare av EU-varumérket nr 87957 "SODA-CLUB. SodaStream
International B.V. dr innehavare av EUsvarumarkena nrn295923 SODASTREAM,
nr 1039965 SODASTREAM ochanmid246511 SODASTREAM. De ovanndamnda
registrerade varumarkena SODASTREAMY,0chy,SODA-CLUB omfattar bade
koldioxiden och de berérda flaskorna.

SodaStream séljer kolsyremaskineryforadrycker av varumarket SodaStream i
Finland. Maskinerpa, ‘saljs tillsammans med bland annat en pafyllningsbar
kolsyreflaska av aluminium@invilkenvarumarket SODASTREAM eller SODA-
CLUB fran #SodaStream har) ingraverats. En etikett med varumarket
SODASTREAM eller SODA-GLUB har aven anbringats pa kolsyreflaskan.
SodaStreamisaljenaven de berorda aterfyllda kolsyreflaskorna separat.

MySoda, Oy.ssaljer kolsyremaskiner for drycker av varumarket MySoda i
emballage somiinte innehaller nagon kolsyreflaska. Sedan juni 2016 har MySoda
Oy salt ach'slapptiut koldioxidflaskor som fyllts pa i Finland pa marknaden. Dessa
flaskor, arskompatibla med bland annat bolagets egna kolsyremaskiner och
SodaStreams ‘[Orig. s. 5] apparater. En del av dessa flaskor ar de ovanndmnda
aterfyllda koldioxidflaskorna som ursprungligen slappts ut pa marknaden av
SodaStream.

MySoda Oy erhéll via aterforsaljare tomma koldioxidflaskor som ursprungligen
harstammade fran SodaStream. Flaskorna hade returnerats av slutkonsumenter till
aterforsaljarna. MySoda Oy avlagsnade forst SodaStreams etikett fran flaskorna.
Efter att flaskorna fyllts pa anbringade bolaget sin egen etikett pa dessa, dock pa
ett sadant satt att graveringen — inklusive varumarket SODASTREAM eller
SODA-CLUB — férblev synlig.
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MySoda Oy anvénde tva olika etiketter pa de aktuella flaskorna:

—  Pa en rosafargad etikett var motpartens logotyp MySoda i stora bokstaver
synlig, samt texten “Finsk koldioxid for kolsyremaskiner. I produktinformationen
som stod med mindre bokstaver omnamndes det bolag som fyllt pa flaskan och
vars nuvarande firma lyder "MySoda Oy”, samt en hinvisning till MySoda Oy:s
webbplats for ytterligare information.

—  Paen vit etikett stod ordet ’koldioxid” i stora bokstiver pa fem olika sprak. I
produktinformationen som stod med mindre bokstéver fanns en hanvisning till det
bolag som fyllt pa flaskan och vars nuvarande firma lyder "My [OFrigas. 6] Soda
Oy”, samt uppgiften att bolaget inte har nagon koppling till flaskans ursptungliga
leverantor, till dess foretag eller till varuméarket som star ‘panflaskan. Texten
innehdll dven en hanvisning till MySoda Oy:s wegbbplatssy, for, yiterligare
information.

SodaStream har inte sitt samtycke till att MySeda Oyjagerarypa det sitt som
beskrivits ovan.

| Finland finns koldioxidflaskor tillgangligayi detaljhandeln“bade som sa kallad
hyllvara och vid informationsstand, i \butikerna “eller%i kassorna. Varken
SodaStream eller MySoda Oy saljer. sinaykoldioxidflaskor direkt till konsumenter
fran egna butiker.

SodaStream har i forsta hand yrkat faststallelse“av att MySoda Oy i Finland har
gjort intrang i SodaStreams,ovannamhda varumarken, genom att utan tillstand
anvanda dessa i sin'ekonomiska verksamhet och genom att sldppa ut pa
marknaden och sélja aterfyllda “koldioxidflaskor som ar forsedda med dessa
varumaérken,

(i) pa vilkayMySoda %Oy:s* varumarke dessutom hade anbringats utan
SodaStreams’ medgivande och pa vilka de tillhdrande originaletiketterna
ersatts,medwnya‘etiketter, eller

(ii) pa vilka deitillhérande originaletiketterna ersatts med nya etiketter.

SodaStreamyhar dessutom yrkat att MySoda Oy ska foreldggas att upphora med
agerandet®som ska anses utgora intrang och har yrkat skadestand pa grund av
[Orig.s. 7] varuméarkesintranget.

Mellandom fran marknadsdomstolen av den 5 september 2019

Marknadsdomstolen meddelade en mellandom Over SodaStreams yrkanden om
faststallelse och forbudsforelaggande. Marknadsdomstolen biféll dessa savitt
MySoda Oy i enlighet med det ovan anforda hade anvént rosa etiketter och
ogillade dessa i den del som avsag de vita etiketterna.
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Marknadsdomstolen fastslog att den ensamrétt som SodaStream har till foljd av
varuméarkena hade konsumerats med avseende pa de koldioxidflaskor som
SodaStream ursprungligen fort ut pa marknaden. | malet var det saledes fraga om
huruvida SodaStream hade en skalig grund att motsétta sig MySoda Oy:s
agerande i den mening som avses i de tillampliga bestammelserna.

Marknadsdomstolen fann att Bristol-Myers Squibb-kriterierna vilka aberopats av
SodaStream inte skulle tillampas, eftersom det i det aktuella malet inte var fraga
om parallellimport utan om férhallanden inom en och samma medlemsstat.
Marknadsdomstolen stodde i stallet sitt avgorande pa EU-domstolens dom i malet
C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:485. [Orig. s. 8]

Marknadsdomstolen ansag att det inte styrkts att MySoda Oyzs. agerandeshade
forandrat eller forsamrat koldioxidflaskorna eller deras innehall pa ett,sadant Satt
att detta agerande, pa grund av de sakerhetsriskemsom, det inhebar, skadar
SodaStreams anseende eller att bolaget asamkas en sadan skada som, utgér en
skalig grund att motsatta sig MySoda Oy:s agerande.

Marknadsdomstolen ansag att MySoda Oy, i demutstrackning sem bolaget hade
anvéant de vita etiketterna, inte heller hade gett, det felaktiga intrycket att det fanns
ett ekonomiskt band mellan SodaStream och MySoda Qy.

Daremot ansag marknadsdomstolen att‘anvandningen av den rosafargade etiketten
var dgnad att hos en normalt informerad ‘Samt sk&ligen uppmarksam
genomsnittskonsument ge dbtrycket ‘av att det finns nagot slags ekonomiskt band
mellan SodaStream och-IMySoda OV, Marknadsdomstolen ansag att etiketten dar
logotypen for MySoda Oy hade en“framtradande placering, bland annat med
beaktande av forsaljningssammanhanget, var agnad att hos en uppmarksam
konsument somskperkoldioxidflaskor ge intrycket av att flaskan harstammar fran
MySoda Oy. ‘Mot denna‘bakgrund fann marknadsdomstolen att SodaStream hade
en skalig.grund ait motsatta'sig MySoda Oy:s agerande. [Orig. s. 9]

Overklagandetill Hogsta domstolen

SoedaStreamwoch WMySoda Oy Overklagade marknadsdomstolens mellandom.
Hogsta domstolen meddelade provningstillstand for  bada  parternas
overklaganden. Malet om o&verklagande vid Hogsta domstolen avser fragan
huruvida SodaStream har en skélig grund att motsatta sig MySoda Oy:s agerande.

SodaStream har i huvudsak gjort gallande att den omstandigheten att MySoda Oy
avlagsnade etiketten som var forsedd med SodaStreams varumérke och som angav
koldioxidflaskans ursprung, och ersatte denna med MySoda Oy:s etikett redan i
sig utgor en skélig grund for att motsétta sig MySoda Oy:s agerande. SodaStream
anser att det ar fraga om ommarkning av en produkt av sadan art att den aventyrar
den grundldggande funktionen med varumdarket, som &r att garantera varans
ursprung. Foljaktligen ska Bristol-Myers Squibb-kriterierna for ompaketering som
EU-domstolen utvecklat i sin rattspraxis tillampas pa forfarandet, och om de inte
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ska tillampas i sin helhet, ska atminstone villkoret avseende nddvandighet
tilldampas. SodaStream anser att bolaget har ratt att motsatta sig MySoda Oy:s
agerande, eftersom det inte ar nodvandigt att ersétta etiketten for att de aterfyllda
koldioxidflaskorna ska kunna slappas ut pa marknaden. Det ar mojligt att
tillhandahalla uppgifterna om vem som fyllt pa flaskan pa ett sitt som utgor ett
mindre ingrepp i innehavarens varumarkesratt, exempelvis genom att anbringa
sjalvhaftande etiketter pa flaskan. SodaStream har dessutom gjort gallande att det
utgor en skalig grund att MySoda Oy:s agerande ger det felaktiga intrycket att det
finns ett ekonomiskt band mellan SodaStream och MySoda Oy. [Orig.s. 10]

MySoda Oy a sin sida anser att Bristol-Myers Squibb-kriterierna inte &r
tillampliga i en situation som endast rér handeln inom en medlemsstat och, att ett
forfarande som innebar att den etikett som anbringats . pa, de, aterfyllda
koldioxidflaskorna ersatts inte kan likstallas med ompaketering aw, enwrsprunglig
vara som parallellimporterats och darpa for forsta gangen séljsill en konsument.
Att ersatta etiketten innebér inte att garantin att varumarket anger, flaskans
ursprung daventyras, eftersom malgruppen forstar, att “etiketten ehdast anger
ursprunget till den koldioxid som flaskan innehaller'samt betecknar'den som fyllt
pa flaskan, medan graveringen pa flaskan®anger flaskans ursprung. MySoda Oy
anser att det i alla handelser ar nédvandigt att ersétta etiketten for att kunna fora ut
den aterfyllda flaskan pa marknaden, eftersom information om vem som fyllt pa
flaskan genom en sjalvhaftande etikétt,pa flaskan kange upphov till forvirring hos
konsumenter och detaljhandlare am vermisom, senast fyllde pa flaskan. Dessutom
ar det av vésentlig betydelsesfér, detaljhandlarnaatt det endast finns en streckkod
pa flaskan. Det ar dven nodvandigtattiersatta etiketten eftersom etiketten pa vissa
av de flaskor som slagpts ut'pa marknaden'av SodaStream kan ha skadats eller
lossnat. MySoda Oy harigjort gallande att bolagets agerande 6verensstimmer med
normalt forekommande praxishyi den aktuella sektorn i Finland, vilken &ven
SodaStream sjélv tillampar. MySada Oy har papekat att de etiketter fran tidigare
pafyllare som holaget avlagsnarran flaskorna som fylls pa dven kan vara andra
[Orig. s¢11]%n defran den'sem ursprungligen slappte ut flaskorna pa marknaden
och som aminnehavare av varumarket som ar ingraverat pa flaskan.

Tillampligahestammelser

Unionsratt

Enligt artikel 13 i forordningen om EU-varumérken och artikel 15.1 i den nya
forordningen om EU-varumarken ger ett EU-varumarke inte innehavaren rétt att
forbjuda anvandningen av EU-varumérket for varor som av innehavaren eller med
innehavarens samtycke har slappts ut pd marknaden under varumarket i
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Enligt punkt 2 i dessa artiklar ska
punkt 1 inte galla nédr innehavaren har skélig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sarskilt nar varornas beskaffenhet har féréandrats eller
forsamrats efter att de har slappts ut pa marknaden.
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Enligt artikel 7 i varuméarkesdirektivet och den till innehallet motsvarande artikel
15.1 i det nya varumadrkesdirektivet har inte innehavaren av ett varumarke rétt att
forbjuda anvandningen av varumarket for varor som av innehavaren eller med
dennes samtycke har forts ut pa marknaden under varumarket inom gemenskapen.
Enligt punkt 2 i denna artikel ska punkt 1 inte gélla ndr innehavaren har skélig
grund att motsatta sig fortsatt marknadsfoéring av varorna, sérskilt nar varornas
beskaffenhet har forandrats [Orig. s. 12] eller forsamrats efter att de har forts ut pa
marknaden.

Nationell ratt

Enligt 9 § forsta stycket i varumarkeslagen (544/2019), vilken arytillamplig pa
nationella varumarken, far en varumarkesinnehavare inte férbjudasanvéndning, av
ett tecken pa varor som innehavaren eller nagon ahnan med, innghavarens
samtycke slappt ut pa marknaden under tecknet indm, Elropgiskatekonomiska
samarbetsomradet. Enligt andra stycket i_ namnda “paragraf® far en
varumérkesinnehavare, trots vad som foreskrivsy,i forsta, stycket, forbjuda
anvéandning av tecknet pa varor, om innehavaren har ‘en grundad anledning att
motsatta sig senare tillhandahallande eller Utsldppande pa marknaden av varorna.
En varumérkesinnehavare kan forbjuda, anvandning, aw, tecknet sarskilt om
varornas skick har andrats eller kvalitet ‘forsamrats efter att de slappts ut pa
marknaden. Den nationella (bestammelsen grundas pa artikel 7 i
varumaérkesdirektivet och artikel 15 i det nya varumérkesdirektivet.

Pa grund av att tidsperioden da det pastadda intranget skett, ska i det aktuella
malet 10 a § varumarkeéslagen‘iydess lydelsetenligt lag 1715/1995 vilken var i kraft
fram till den 31 augustin2016 och 8 § varumarkeslagen i dess lydelse enligt lag
616/2016 vilkentvar, i kraft “framdtill den 30 april 2019 tillampas. Bada
bestammelserna 6verensstammer ftill innehallet med ovannamnda bestammelse i
den nu gallandewarumarkeslagen. [Orig. s. 13]

Begaran om, forhandsavgorande ar nodvéandig for att avgora malet vid den
nationellaxdomstolen

Ett'mal rérandeywarumarkesintrang har anhéangiggjorts vid Hogsta domstolen. For
attidenshanskjutande domstolen ska kunna meddela ett motiverat avgorande i
maletddr det nodvandigt att tolka bestammelser i forordningarna om EU-
varumarken och i varumaérkesdirektiven som ror konsumtion av de réttigheter som
ar knutna till ett wvarumarke. Unionsratten innehaller inga detaljerade
bestimmelser om de villkor som ska vara uppfyllda foér att en
varumérkesinnehavare ska anses ha skélig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varor som har slappts ut pa marknaden. EU-domstolens
rattspraxis avseende vad som kan utgdra skalig grund ger inte heller ett tydligt
svar pa de fragor som behdver besvaras i det aktuella malet.
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Bakgrund till fragorna 1,2 och 3

Enligt EU-domstolens fasta praxis finns det en risk, i vart fall vid ompaketering av
parallellimporterade lakemedel, inbegripet anbringande av nya etiketter pa
varorna, for att varumarkets ursprungsgaranti skadas och en sadan ompaketering
paverkar saledes det sarskilda foremalet for varuméarket (dom av den 23 april
2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 29-30, dom av den 26
april 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 28-30). Enligt fast
praxis kan varumérkesinnehavaren motsatta sig marknadsfoéring av de varor som
har packats om, om saljaren inte kan styrka att Bristol-Myers Squibb-villkoren &r
uppfyllda (dom av den 26 april 2007, C-348/04, Boehringer Jngelheim m.fl.,
ECLI:EU:C:2007:249, punkterna 52-53). [Orig. s. 14] Ompaketering kamsaledes
forbjudas av varumarkesinnehavaren, savida inte ompaketeringen drnédvandig
for att mojliggora  saluféring av  parallellimporterade, “warer och
varumarkesinnehavarens beréattigade intressen skyddasy(bland andra,dom-av den
23 april 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. 3 ECLI:EU:C:2002:246,
punkt 34).

Domstolen har tidigare bedémt férekomsten av en skalighgrund“i ett fall dar en
pafyllare av gasflaskor som slappts ut pd marknaden,i samma medlemsstat hade
forsett flaskorna med sina egna etiketter, (dom avaden 14,juli*2011, Viking Gas, C-
46/10, ECLI:EU:C:2011:485). Domstolemslog i domen fast att det kan foreligga
en skalig grund att motsattal sig pafyllaréns, agerande bland annat nar
anvandningen av varumarket,sker pa ett sadantysatt att det ges intryck av att det
foreligger ekonomiska band mellan, varumarkesinnehavaren och pafyllaren (punkt
37 i domen). EU-demstolen hanvisades/dock inte till sin praxis rdrande
ompaketering eller Bristol-Myers,Squibb-kriterierna i detta sammanhang.

I domstolens ittillsvarande praxis “klargérs inte huruvida villkoret avseende
nodvandighetar tillampligt pa’ ompaketering av varor som slappts ut pa
marknaden™i, samma’ medlemsstat. Omstandigheterna i den ovanndmnda domen
Viking Gas skiljerysig fran omstandigheterna i forevarande mal bland annat
genom att dewarumarkeOrig. s. 15] som innehavaren hade forsett flaskorna med
varken, hade avlagsnats eller tackts over i det forstnamnda malet. EU-domstolen
ansdg att'denna omstandighet var relevant, eftersom det forefoll vara uteslutet att
dennasmarkning forandrade flaskorna genom att deras ursprung doldes (punkt 41 i
domen). htvisten som ska bedomas har har pafyllaren av koldioxidflaskorna
emellertid avlagsnat etiketten med innehavarens varuméarke och ersatt den med sin
egen. Bade originaletiketten och pafyllarens etikett tacker till stérsta delen
flaskans utsida och l&mnar endast flaskans 6vre del och flaskhalsen fri, dar bland
annat varumarket som tillnér den som ursprungligen slappte ut flaskan pa
marknaden &r ingraverat.

Det ar inte heller tydligt huruvida avldgsnandet av varumarkesinnehavarens etikett
och anbringandet av en ny etikett pa varan, sasom skett i forevarande mal, ska
anses utgora en sadan ompaketering som inbegriper att varor forses med nya
etiketter i den mening som avses i ovannamnda praxis fran EU-domstolen. Det ar
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nodvéndigt att klargora vilken betydelse den aktuella varans — det vill s&ga
koldioxidflaskans — anvandningsomrade ska tillméatas, och &ven vilken betydelse
omstandigheten att den vara som erbjuds till forsaljning av detaljhandlaren &r
sammansatt av flaskan som harror fran varumarkesinnehavaren och koldioxiden
som harror fran pafyllaren ska tillmatas. Om man anser att malgruppen far
intrycket att etiketten endast avser koldioxidens ursprung, trots att
varumarkesinnehavaren ursprungligen [Orig. s. 16] anbringade etiketten som &r
forsedd med varumarket pd koldioxidflaskan nar flaskan slapptes ut pa
marknaden, dven i syfte att visa flaskans ursprung, ar det dnda oklart,om detta ar
av avgorande betydelse i sammanhanget.

Bakgrund till fraga 4

EU-domstolen har i sin praxis slagit fast att den person sem foretar ommarkning
maste anvanda medel som gor parallellhandel genomforbar Samtidigt som det
sarskilda foremalet for varumarkesratten skadas i minstaymgjliga man skadas. Nar
de uppgifter som forekommer pa de ursprungliga etiketternavar férenliga med de
bestammelser om markning som géaller i bestammelsemedlemsstaten, men det
enligt bestimmelserna kravs ytterligare \upplysningar, “ar, det saledes inte
nodvandigt att avlagsna och ater anbringa ellerbyta utide Ursprungliga etiketterna,
eftersom det kan vara tillrackligt att ‘pa ‘flaskomna i fraga anbringa ett enkelt
klistermarke pa vilket dessa ytterligare “upplysningar anges (dom av den 11
november 1997, C-349/95, Loendersloot ) ECLI:EW:C:1997:530, punkt 46). EU-
domstolen har i sin praxis dessutomyklargjort attwillkoret avseende nédvandighet
daremot inte ar uppfyllt eam utbytetyav varumarket uteslutande forklaras av
parallellimportorens onskan att, uppna en“kommersiell fordel (dom av den 12
oktober 1999, C-379/97,\Upjohn, ECLEEU:C:1999:494, punkt 44).

Nar pafylldagkoldioxidflaskor erbjuds till forsaljning maste konsumenterna fa
information om, vem som, fyllt"pa flaskan. Om man bedémer etikettbytet pa
koldioxidflaskan “@tifran Bristol-Myers Squibb-kriterierna framgar det inte av
nuvarande “réttSpraxis, huruvida och i vilken utstrdckning de aktuella varornas
[Orig. s\ 7] anvandningsomrade kan beaktas vid beddmningen av om villkoret
avseende nédvandighet ar uppfyllt. De berdrda koldioxidflaskorna &r avsedda for
attvaterfyllas ‘och séljas flera ganger, vilket dr agnat att forsamra tillstandet pa
originaletiketterna som sitter pa flaskorna. Det krédvs ett klargorande av huruvida
omstandigheten att en etikett som varumarkesinnehavaren har anbringat pa
flaskanyhar skadats eller lossnat fran denna, eller omsténdigheten att en annan
pafyllare kan ha bytt ut originaletiketten mot en egen, kan anses utgora sadana
omsténdigheter som innebér att det ar nddvéndigt att byta ut eller ersatta etiketten
med en etikett fran pafyllaren for att kunna slappa ut de pafyllda flaskorna pa
marknaden.
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BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 9.3.2021 — MAL C-197/21

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgorande

Hogsta domstolen har gett parterna tillfalle att yttra sig vad avser innehallet i
begaran om forhandsavgorande och beslutat att vilandeforklara malet och
hanskjuta foljande fragor till Europeiska unionens domstol:

1. Ska de sa kallade Bristol-Myers Squibb-kriterierna och sarskilt det sa
kallade villkoret avseende noédvandighet, vilka utvecklats i EU-domstolens
praxis rorande ompaketering och ommarkning, aven tillampas nar det ar
frdga om ompaketering [Orig. s. 18] eller ommarkning av varor som av
innehavaren eller med innehavarens samtycke har slappts ut pa marknaden i
en medlemsstat, och ompaketeringen eller ommarkningen sker i syfte att
sdlja varorna i samma medlemsstat?

2. Om en varumarkesinnehavare forsett koldioxidflasker med sitt
varuméarke nar dessa slapps ut pa marknadenyoch¢ varumarket har
anbringats bade pa flaskans etikett och ingrawerats iflaskhalsen, ska da de
ovannamnda Bristol-Myers Squibb-kriterierna;yoeh sarskilt ‘det sa kallade
villkoret avseende nddvandighet, aven tillampas 1"en situation dar en tredje
man aterfyller flaskorna med koldioxid ihsyfte att salufora dem, avlagsnar
originaletiketten och ersatter denna_med en _etikett sem ar forsedd med
namnde tredje mans varumarkey.samtidigt som_varumarket for den som
slappt ut flaskan pa marknaden fortfarande,ar synligt pa graveringen pa
flaskhalsen?

3.  Ar det mojligteatti denysituation som beskrivs ovan anse att
avlagsnandet och ersattandet'av denetikett som ar forsedd med varumarket
aventyrar varumarketsygrundldggande funktion som &r att garantera
flaskans ursprung, “eller harydet betydelse for huruvida villkoren for
ompaketering och ommérkningar tillampliga att

- omsattningskretsen ska anses ha fatt intrycket att etiketten endast
hanvisar till koldioxiden$ursprung (och saledes till den som fyllt pa flaskan),
eller

=, “omsattningskretsen ska anses ha fatt intrycket att etiketten atminstone
delvis@ven hanvisar till flaskans ursprung? [Orig. s. 19]

4.  Kden man som avlagsnandet och ersattandet av koldioxidflaskornas
etikett 'ska bedomas utifran villkoret avseende nodvandighet, kan den
omstandigheten att de etiketter som varumarkesinnehavaren anbringat pa de
flaskor som slappts ut pa marknaden oavsiktligt skadats eller lossnat, eller
den omstandigheten att etiketterna har avlagsnats och ersatts av en person
som tidigare fyllt pa flaskorna, anses vara en sadan [Orig. s. 20] omstandighet
som gor att det ska anses vara nodvandigt att regelmassigt ersatta etiketterna
med en etikett fran den person som fyllt pa flaskorna for att kunna slappa ut
de aterfyllda flaskorna pa marknaden?
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