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varumirke, av en parallellimportor.

1. De forevarande malen tar upp ett antal

fragor avseende under vilka omstindighe-

ter en varumérkesinnehavare kan dberopa 2. Malen har handlagts gemensamt och det

sin varumérkesrdtt for att forhindra ompa-  dr ldmpligt att behandla dem i samma
forslag till avgorande. Eftersom maél
C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., tar

1 — Originalsprik: engelska. upp mer generella sakfrdgor och hinskjuter
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en rad tolkningsfrigor, inklusive i allt
visentligt den friga som har hinskjutits i
mal C-443/99, Merck, Sharp & Dohme,
kommer jag att behandla det malet f6rst.

Bakgrunden i mélet Boehringer Ingelheim

3. Sokandena i forfarandet vid den natio-
nella domstolen i mdilet Boehringer Ing-
elheim, Boehringer Ingelheim KG, Boeh-
ringer Ingelheim Pharma KG (tillsammans
nedan kallade Boehringer Ingelheim),
Glaxo Group Ltd, The Wellcome Founda-
tion Ltd (tillsammans nedan kallade Glaxo
Wellcome), Eli Lilly and Company (nedan
kallat Eli Lilly) samt SmithKline Beecham
plc, Beecham Group ple, SmithKline and
French Laboratories Limited (tillsammans
nedan kallade SmithKline Beecham), ar
vilkinda likemedelsforetag som framstil-
ler och salufér likemedel. Svarandena i
forfarandet vid den nationella domstolen,
Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd (nedan
kallade Swingward), 4r parallellimportérer
av likemedelsprodukter, inklusive, pa
licens frdn myndigheterna i Férenade
Kungariket, produkter som framstills av
sokandena.

4.1 sin begiran om férhandsavgbrande
forklarar den hinskjutande domstolen att
olika likemedelsprodukter (inhalatorer och
tabletter) har saluférts av en av sokandena
inom gemenskapen under ett varumirke,
och har kopts av en av svarandena och
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importerats till Forenade Kungariket. I
samtliga fall har svarandena i viss utstrick-
ning inverkat pd produkternas forpack-
ningar och pd bruksanvisningarna inuti
forpackningarna.

5. Det framgir att de olika produkterna i
friga har ompaketerats pd olika sdtt. I vissa
fall har ett klistermirke, som dterger varu-
mirket och viss nédvindig information, till
exempel namnet pd parallellimportoren
och dennes licensnummer fér parallellim-
port, fists pd originalférpackningen (utan
att skymma varumdrket). P4 sddana for-
packningar &r icke-engelsksprakig text fort-
farande synlig. T andra fall har produkten
packats om i nya férpackningar som har
utformats av parallellimportéren och pa
vilka det ursprungliga varumirket har
avbildats. Slutligen har i ndgra fall produk-
ten packats om i en ny forpackning som har
utformats av parallellimportéren och som
inte dr mirkt med varumdrket. Istillet har
forpackningen mirkts med produktens
generiska namn. Inuti denna foérpackning
ar, nir det giller tabletter, det ursprungliga
varumirket atergivet pd de inre f6rpack-
ningarna (tablettkartorna), men 6ver detta
har en etikett anbringats som anger pro-
duktens generiska namn och identiteten pé
innehavaren av parallellimportlicensen.
Tett sidant fall Aterges varumirket pa
etiketten. I ett annat sddant fall dterges pd
etiketten (pd engelska) veckodagarna bred-
vid var och en av tabletterna i kartan. I de
fall dir produkten som har ompaketerats
under ett generiskt namn 4r en inhalator,
har det generiska namnet anbringats pd
behallaren, som ursprungligen har mirkts
med varumirket. I samtliga fall innehéller
forpackningarna ett informationsblad till



MERCK, SHARP & DOHME

patienten pa engelska, pa vilket varumirket
dr Atergivet, och ndr det giller tabletter
dterges varumirket dven pa sjilva tablet-
terna.

6. Sokandena har invint mot samtliga
ovannimnda typer av utformning av deras
produkter, och har gjort gillande att den
ompaketering och det anbringande av klis-
termirken som man har kritiserat inte ar
nédvindig for att de importerade varorna
skall kunna saluféras i Férenade Kungari-
ket, och att parallellimportérerna ddrmed,
enligt EG-domstolens rittspraxis, inte har
ritt att ompaketera deras produkter pa
detta sitt. Sokandena har dérfor vdckt
talan om varumirkesintrdng vid High
Court of Justice of England and Wales.

7. Jag vill hiir papeka att jag i detta forslag
till avgoérande anvinder termen ”ompake-
tering” allmént sett for att Svergripande
hinvisa till samtliga ovanndmnda typer av
atgivder, dvs. anbringande av klistermir-
ken med varumirket, paketering i ny for-
packning med varumérket samt paketering
i ny férpackning utan varumirket, utom da
det framgdr av sammanhanget att en mer
specificerad innebdrd avses.

8. Begdran om forhandsavgérande #r en
foljd av den hinskjutande domstolens tvi-
vel angdende den korrekta tolkningen av
relevant gemenskapslagstiftning och dom-

stolens rittspraxis pd detta omrdde. Innan
jag behandlar de &tta detaljerade fragor
som den hinskjutande domstolen 8nskar fa
besvarade, respektive de faktiska omstin-
digheterna och den frdga som har hinskju-
tits i mélet Merck, Sharp & Dohme, ir det
lampligt att &terge denna lagstiftning och
att sammanfatta denna rittspraxis.

Tillimplig gemenskapslagstiftning

9. For trettio dr sedan slog domstolen fast
principen att dven om férdraget inte paver-
kar férekomsten av rittigheter som erkidnns
av en medlemsstats lagstiftning om indust-
riell och kommersiell dganderitt, kan
utévandet av sddana ridctigheter dnd3
omfattas av férbuden i fordraget, 2

10. Artikel 28 EG forbjuder kvantitativa
importrestriktioner i handeln mellan med-
lemsstaterna samt atgirder med motsva-
rande verkan. Enligt artikel 30 forsta
meningen EG hindrar artikel 28 inte sddana
forbud eller restriktioner som grundas pa
hénsyn till att skydda industriell och kom-
mersiell dganderitt. Enligt artikel 30 andra
meningen far sidana f6rbud eller restrik-
tioner inte utgdra ett medel f6r godeycklig
diskriminering eller innefatta en féreickt
begrinsning av handeln mellan medlems-
staterna.

2 — MAl 78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s, 487;
svensk specialutgdva, volym 7, s. §75), punkt 11 i domen,
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11. Det framgdr att om en varumirkes-
innehavare tilldts anvinda sitt varumarke
for att hindra import och forsiljning av
varor som har férts ut p4 marknaden med
dennes samtycke i en annan medlemsstat,
kommer det att utgdra en kvantitativ
restriktion eller Atgird med motsvarande
verkan i den mening som avses i artikel 28.
Domstolen fastslog pé ett tidigt stadium att
en varumirkesinnehavare inte kan dberopa
sin varumirkesritt med stod av artikel 30
for att hindra sidan parallellhandel. 3

12. Denna princip om konsumtion inom
gemenskapen faststilldes sedermera i
artikel 7.1 i varumirkesdirektivet 4, i vilken
foljande foreskrivs:

YEtt varumirke ger inte innehavaren rétt
att forbjuda anvindningen av varumiérket
for varor som av innehavaren eller med
hans samtycke har férts ut pd marknaden
under varumirket inom gemenskapen.”

13. Domstolen har dock medgett att det
finns omstindigheter d& en varumirkes-
innehavare enligt artikel 30 kan ha ritt att
motsitta sig import frin en annan med-
lemsstat av produkter som har forts ut pa
marknaden av denne eller med dennes
samtycke. Dessa omstindigheter, till den

3 — M4l 16/74, Centrafarm mot Winthorpe (REG 1974,
s, 1183), punkt 12 i domen.

4 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkes-
lagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde
13, volym 17, 5. 178).
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del de 4r relevanta i forevarande mal,
kommer att diskuteras i de foljande avsnit-
ten. Denna inskriankning av principen om
konsumtion av rittigheter Aterspeglas i
artikel 7.2 i varumirkesdirektivet, i vilken
féljande foreskrivs:

*Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren
har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sirskilt nér
varornas beskaffenhet har fordndrats eller
férsamrats efter att de har forts ut pa
marknaden.”

14. Den hinskjutande domstolens analys
av tillimplig lagstiftning pd omrédet foku-
serar pd artiklarna 28 och 30 EG snarare
in artikel 7 i direktivet. Domstolen har
dock slagit fast — vilket den hinskjutande
domstolen har noterat — att artikel 7 pa
ett uttdbmmande sdtt reglerar frigan om
konsumtion av varumirkesrdtten betrif-
fande varor som har f6rts ut pd marknaden
inom gemenskapen,’ och domstolen har
vid upprepade tiilfillen bekrifrat att
artikel 30 EG och artikel 7 i direktivet
skall tolkas pd samma sitt. ¢

5 — De forenade mélen C-427/93, C-429/93 och C-436/93,
Bristol-Myers Sguibb m.fl. (REG 1996, s. 1-3457)
punkterna 25~26; mél C-352/95, Phyteron International
(REG 1997, s. 1-1729), punkt 17.

6 — Domen i de forenade malen Bristol-Myers Squibb {ovan
fotnot 5), punkt 40; de forenade milen C-71/94, C-72/94
och C-73f94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. 1-3603),
punkt 27, mal C-232/94, MPA Pharma (REG 199s,
s. 1-3671), punkt 13; mal C-337/95, Parfums Christian
Dior (REG 1997, s. 1-6013), punkt 53, mal C-349/95,
Loendersloot {(REG 1997, s. I-6227), punkt 18.
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Relevant rittspraxis

15. Den hinskjutande domstolen dr i sin
begiran om férhandsavgorande kritisk mot
domstolens rittspraxis pd detta omrade
och ber faktiskt domstolen att dndra vissa
aspekter av dess tidigare avgoranden. 7 Den
hinskjutande domstolens kritik och de
yttranden som har ingivits till domstolen
kan bist utvirderas efter en jaimférelsevis
ingdende redogorelse for hur nimnda ritts-
praxis har utvecklats.

De tidiga mdlen

16. Domstolen inférde principen om kon-
sumtion av rittigheter avseende varumir-
ken i mélet Centrafarm. 8 Det mélet gillde
ett forsok av en varumirkesinnehavare att
dberopa sina rittigheter enligt nationell ritt
f6r att hindra parallellimport av likemedel
i deras ursprungsforpackningar. Domstolen
beslutade att artikel 36 i fordraget (fore-
gangaren till artikel 30 EG), i form av ett
undantag frdn en av den gemensamma
marknadens grundlidggande principer,
endast tilliter avvikelser frdn den fria
rorligheten {6r varor d& sidana avvikelser
dr berdttigade for att skydda rittigheter
som utgdr det sdrskilda foremdlet for
varumarkesritten. Det sdrskilda foremdlet
for varumirkesriitten dr garantin att inne-
havaren har ensamritten att anvdnda mér-
ket nidr produkter som skyddas av varu-
mirket for forsta gdngen fors ut pd mark-
naden, och dr dirfér avsett att skydda
honom mot konkurrenter som vill dra nytta

7 — Fér vidare diskussion se punkterna $4—57 nedan,
8§ — Ovan fotnot 3.

av varumirkets status och anseende genom
att saluféra produkter som olagligen &r
mirkta med varumirket. T de fall en
produke pd ett lagligt sitt har forts ut pd
marknaden i den medlemsstat frin vilken
den har importerats, av varumirkesinneha-
varen eller med dennes samtycke, med
foljden att det inte kan vara frdga om
missbruk av eller intrdng i varumirket,
finns det inget som berittigar varumairkes-
innehavaren att hindra sddan handel.?

17. 1 mélet Hoffmann-La Roche® skulle
domstolen avgéra fragan om tillimpning
av principen om konsumtion av varumir-
kesrétten i ett fall ddr en parallellimportér
av likemedel hade ompaketerat dessa och
ater anbringat varumirket pd den nya
forpackningen utan samtycke frdn varu-
mirkesinnehavaren. Ompaketeringen
genomférdes pd grund av att produkten
salufordes i olika kvantiteter i export-
respektive importmedlemsstaterna.

18.1 domen upprepade domstolen sitt
uttalande frdn mélet Centrafarm betrif-
fande dels omfattningen av undantagen
enligt artikel 36 fran den fria rorligheten
for varor, dels innebérden av det sirskilda
foremdlet fér varumirkesritten,!! och
fortsatte genom att sld fast att det, for att
besvara frigan huruvida det sirskilda fore-

9 — Punkterna 7, 8 och 10 i domen.

10 — Mdl 10277 (REG 1978, 5. 1139; svensk specialutgdva,
volym 4, s, 107},
11 — Punkterna 6 och 7 i domen.
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mdlet fér varumirkesritten omfattar ritten
att hindra att tredje man férser varan med
varumirket efter att ha paketerat om den-
samma — och ddrmed huruvida en sddan
atgird kan rattfirdigas med stéd av
artikel 36 — ir nodvindigt att ta hdnsyn
till varumirkets grundliggande funktion.
Denna grundliggande funktion dr att
garantera mirkesvarans ursprungsidentitet
fér konsumenten eller slutanvindaren, s&
att denne utan risk for forvixling kan
sirskilja varan frin varor som har ett annat
ursprung. Ursprungsgarantin innebdr att
konsumenten eller slutanvindaren kan vara
forvissad om att en mirkesvara inte har
utsatts for ingrepp av tredje man utan
varumirkesinnehavarens tillstind pd ett
sitt som har paverkat varans ursprungliga
skick. Den ritt som tillerkdnns varumdr-
kesinnehavaren att hindra all anvindning
av varumirket som kan fdrvanska
ursprungsgarantin i den mening som hir
avses, omfattas darfér av det sdrskilda
foremalet f6r varumirkesrdtten. 12

19, Enligt domstolen var det enligt
artikel 36 férsta meningen darfor berattigat
att tillerkdnna varumirkesinnehavaren rat-
ten att hindra att importoren av en mirkes-
vara, efter ompaketering av denna, férser
den nya férpackningen med varumirket
utan innehavarens tillstdnd. 13

20. Domstolen inskrinkte sedan detta utta-
lande, genom att sl& fast ate det emellertid
mdste provas huruvida utdvandet av en
sddan ritt kan utgora en forticke begrins-

12 — Punkt 7 i domen.
13 — Punkt 8 i domen.
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ning av handeln mellan medlemsstaterna i
den mening som avses i artikel 36 andra
meningen, En sidan begrinsning skulle
kunna uppstd om varumérkesinnehavaren
saluférde exakt samma vara i olika med-
lemsstater men i olika férpackningar, sam-
tidigt som han aberopade varumirket for
att forhindra ompaketering, dven om
ompaketeringen sker pé ett sidant sdtt att
den inte pdverkar mirkesvarans ursprungs-
identitet och ursprungliga skick.1* Detta
kan till exempel vara fallet d& ompake-
teringen endast berdr den yttre av dubbla
forpackningar, medan den inre férpack-
ningen forblir intakt. I de fall varumarkets
grundliggande funktion skyddas pa detta
sdtt, kan varumirkesinnehavarens
utévande av sin varumirkesritt utgéra en
fortackt begransning om det, mot bak-
grund av dennes saluféringssystem, bidrar
till en konstlad avskdrmning av markna-
derna mellan medlemsstaterna. 15

21. Domstolen tillade att med hinsyn till
varumirkesinnehavarens intresse av att
konsumenten inte vilseleds nir det giller
varans ursprung bor niringsidkaren bara
tillerk4nnas ratt att silja den ompaketerade
varan under forutsittning att han i forvig
underrittar varumirkesinnehavaren och
anger pi den nya forpackningen att varan
har ompaketerats av honom. 16

14 — Punkt 9 i domen.
15 « Punkt 10 i domen.
16 — Punkt 12 i domen.
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22. Domstolen beslutade sedermera féljan-
de:

?a) Enligt artikel 36 forsta meningen i
EEG-fordraget, har innehavaren av ett
varumérke, som samtidigt skyddas i
tvd medlemsstater, ritt att hindra att
en vara, som i den ena staten lagligen
har férsetts med varumairket, salufors i
den andra medlemsstaten efter att ha
fatt en ny forpackning som har férsetts
med varumirket av tredje man.

b) Ett sddant hinder utgér emellertid en
fortickt begrinsning av handeln mel-
lan medlemsstaterna, i den mening som
avses i artikel 36 andra meningen i
férdraget under foljande férutsittning-
ar:

— Om det faststills att innehavarens
utnyttjande av varumirkesritten
mot bakgrund av hans saluférings-
system bidrar till en konstlad
avskirmning av medlemsstaternas
marknader.

— Om det padvisas att ompaketer-
ingen inte kan pdverka varans
ursprungliga skick.

— Om varumirkesinnehavaren har
underrittats i forvdg om salufé-
ringen av den ompaketerade varan.

— Om det anges pa den nya forpack-
ningen vem som har foretagit
ompaketeringen,”

23, Efter domen i maélet Hoffmann-La
Roche kunde ddrmed lagligheten av paral-
lellimport av ompaketerade likemedel pd
vilka varumirket hade anbringats, sam-
manfattas pa foljande sitt, bortsett fran
kravet pd underrittelse i forvig, vilket jag
kommer att diskutera separat1?, samt kra-
vet pa information pd den nya foérpack-
ningen, som inte dr féremal f6r provning i
de f6revarande mélen.

24, For det forsta har varumirkesinneha-
varen enligt artikel 36 foérsta meningen
prima facie ritt att hindra en importdr
frdn att anbringa varumirket pd nya for-
packningar, eftersom ompaketering kan
forvanska ursprungsgarantin, och eftersom
varumérkesinnehavarens ritt att hindra all
anvindning av mirket som kan medfora
detta utgdr en del av det sirskilda forema-
let £6r varumairkesritten.,

17 — Se punkterna 120136 nedan.
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25. Utdvandet av denna ritt kan dock
under vissa omstindigheter utgora en for-
tickt begridnsning i den mening som avses i
artikel 36 andra meningen och didrmed vara
otilldten.

26. Detta skulle kunna vara fallet om
varumirkesinnehavaren anvinde olika f6r-
packningar i olika medlemsstater, och
anvinde sin varumirkesrdtt f6r att mot-
sdtta sig ompaketering som i sjilva verket
inte skulle kunna péverka mirkesvarans
ursprungsidentitet eller ursprungliga skick.
I det fallet skulle utvandet av varumarkes-
réitten bidra till en konstlad avskdrmning av
marknaderna mellan medlemsstaterna.

27.1 nira anslutning till att begidran om
forhandsavgorande ingavs i maélet Hoff-
mann-La Roche, ombads domstolen i mélet
American Home Products 18 att uttala sig
angdende ett fall dir importoren inte bara
ville ompaketera produkten, utan &dven
anbringa ett annat varumirke. American
Home Products var innehavare av varu-
mirkena Seresta, som var registrerat i
Benelux, och Serenid D, som var registrerat
i Forenade Kungariket. Bdda varumérken
hade registrerats fér lugnande medel med
identiska behandlingsegenskaper, vilka i
Nederlinderna hade saluférts som Seresta,
och i Foérenade Kungariket som Serenid
D. Centrafarm kopte lugnande medel i
Foérenade Kungariket och saluférde dem i
Nederlinderna i nya férpackningar och
under varumirket Seresta. American Home
Products vickte talan om férbud mot detta
agerande, och EG-domstolen ombads

18 — M3l 3/78 (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgéva,
volym 4, s. 171).
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préva huruvida artiklarna 30 och 36 hind-
rade varumirkesinnehavaren fran att abe-
ropa de rittigheter som tillerkdnns honom
enligt nationell rdtt for att motsétta sig
sddan saluforing.

28. Domstolen meddelade sin dom i okto-
ber 1978, fem manader efter domen i malet
Hoffmann-La Roche. Domstolen upp-
repade sitt uttalande frdn det dldre malet
vad avsig det sirskilda foremalet for en
varumarkesritt och dess grundliggande
funktion (som ursprungsgaranti). Domsto-
len fortsatte:

»Ursprungsgarantin innebir att det endast
4r mirkesinnehavaren som far identifiera
produkten genom anbringande av varu-
mirket.

Ursprungsgarantin skulle i sjdlva. verket
dventyras om det var tillitet for nagon
annan 4n mirkesinnehavaren att anbringa
varumirket pd produkten, och detta dven
om det ror sig om originalprodukten.

Den ritt som tillerkinns mirkesinnehava-
ren att hindra varje anbringande av varu-
mirket pd hans produkt som foretas utan
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hans tillstdnd ingdr dicfér i det sirskilda
foremalet f6r varumirkesritten.” 19

29. Domstolen - behandlade sedan frigan
huruvida utdvandet av en sddan rdtt kunde
utgdra en fortdckt begransning av handeln
mellan medlemsstaterna i den mening som
avses i artikel 36 andra meningen. Dom-
stolens slutsats i detta avseende har seder-
mera omformulerats av domstolen i mélet
Upjohn29 si att rdttspraxis betrdffande
ommirkning {dvs. att ett varumirke byts
ut mot ett annat varumérke som innehas av
samma innehavare) 6verensstimmer med
rittspraxis betriffande att dter anbringa ett
varumitke pé en ompaketerad vara. 2!

Malet Bristol-Myers Squibb och konnexa
mal

30. Malet Bristol-Myers Squibb och de tva
konnexa madlen Eurim-Pharm och MPA
Pharma 22 gillde pd ett liknande sétt under
vilka forutsittningar en varumérkesinneha-
vare kan hindra en parallellimportor fran
att ompaketera innehavarens likemedels-
produkter som #r forsedda med varumir-
ken. Domstolen anvinde sin dom i malet
Hoffmann-La Roche som utgdngspunkt,
och fortydligade ytterligare avgdrandet i
detta mal, 23

19 — Punkterna 13, 14 och 17 i domen,

20 — MAI C-379/97 (REG 1999, s. I-6927).
21 — Se punkt 51 nedan.

22 — Ovan fotnoterna § och 6.

23 — Fotnotshinvisningarna avser dpunkmumrerin en i domen i
milet Bristol-Myers Squibb; domarna i de tvid andra milen
har substantiellt sest samma innebérd.

31. Domstolen klargjorde forst att anta-
gandet av varumirkesdirektivet inte hade
fordndrat innehdllet i den rdttspraxis som
diskuterats ovan. Utom under de f6rutsitt-
ningar som definieras i artikel 7.2, strider
det siledes mot artikel 7.1 i direktivet om
innehavaren av en varumirkesritt 3bero-
par denna rdttighet f6r att hindra en
importdr frdn att marknadsféra en vara
som har forts ut pd marknaden i en annan
medlemsstat av innehavaren eller med hans
samtycke, diven om importéren utan till-
stdnd av innehavaren har ompaketerat
varan och pd denna &ter anbringat varu-
mérket. 24 For att beddma om innehavaren
av ett varumirke enligt artikel 7.2 i direk-
tivet kan motsitta sig marknadsféring av
ompaketerade varor pa vilka varumirket
dter har anbringats, bor stéd sékas i den
rdttspraxis som domstolen har utvecklat
inom ramen for artikel 36,25

32. Domstolen upprepade, efter att ha
hinvisat till domen i mélet Hoffmann-La
Roche, den grundliggande principen om
konsumtion av rittigheter, 26 och nimnde
sedan pd nytt de principer som hade slagits
fast i det maélet vad gillde det sirskilda
foremalet for varumdirkesrdtten och dess
grundliggande funktion,?” och drog slut-
satsen att artikel 7.2 1 direktivet alltsd
skulle tolkas pd si sitt att “varumirkes-
innehavaren rittsenligt kan motsitta sig
fortsatt marknadsforing av ett likemedel
nir importdren har packat om varan och
ater har anbringat varumairket pd denna,
sdvida inte de fyra férutsdttningar som har

24 — Punkt 37 § domen,

25 «— Punkt 41 i domen.

26 — Punkterna 42—45 i domen.
27 — Punkterna 47 och 48 i domen.
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formulerats i... domen i malet Hoff-
mann-La Roche ir uppfyllda”. 28 Det skall
erinras om att dessa fyra fSrutsdttningar
definierar under vilka omstindigheter en
varumirkesinnehavares utdvande av sin
varumirkesritt for att hindra saluf6ring
utgdr en fortdcke begrinsning av handeln
mellan medlemsstaterna i den mening som
avses i artikel 30 andra meningen. Dessa
forutsittningar dr i) att utnyttjandet av
varumirkesritten, mot bakgrund av varu-
mirkesinnehavarens saluféringssystem,
bidrar till en konstlad avskdrmning av
marknaderna, ii) att ompaketeringen inte
kan paverka varans ursprungliga skick,
iii) att varumirkesinnehavaren har under-
rittats i forvig samt iv) att det pd den nya
forpackningen anges vem som har foretagit
ompaketeringen.

33. Domstolen analyserade dérefter samt-
liga fyra krav mer i detal;.

34. Vad betriffar begreppet konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan med-
lemsstaterna konstaterade domstolen:

"Det bor i detta avseende faststillas att
innehavarens anvindning av varumdérkes-
ritten fOr att motsitta sig marknadsforing

28 — Punkt 50 i domen,
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under detta varumirke av varor som har
packats om av en tredje man kan bidra till
att avskirma marknaderna mellan med-
lemsstaterna, sdrskilt nir innehavaren har
fort ut ett identiskt likemedel pd mark-
naden i olika férpackningar i olika med-
lemsstater och varan inte, i den beskaffen-
het vari den har silts av rittsinnehavaren i
en medlemsstat, kan importeras och féras
ut pd marknaden i en annan medlemsstat
av en parallellimportor.

Av detta foljer att varumairkesinnehavaren
inte kan motsitta sig att varan packas om i
en ny yttre férpackning nér forpackningen,
i den storlek som innehavaren anvinder i
den medlemsstat dir import6ren har kopt
varan, inte kan marknadsforas i import-
medlemsstaten i frdga, bland annat om
detta beror pd bestimmelser eller inhemsk
praxis som innebdr att enbart forpack-
ningar av en viss storlek ér tilldtna, bestdm-
melser pd sjukforsikringsomradet som gor
att ersittningen for sjukvardskostnader ir
beroende av férpackningsstorleken eller vil
etablerad praxis avseende utskrivning av
recept, som bland annat grundar sig pa de
storleksnormer som rekommenderas av
yrkesorganisationer och sjukfdrsikrings-
institutioner.

[Ilnnehavaren [kan] motsdtta sig att varan
packas om i en ny yttre férpackning nir
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importoren har mojlighet att utforma en
férpackning som kan marknadsféras i
importmedlemsstaten, till exempel genom
att pd den yttre eller inre ursprungliga
férpackningen anbringa nya etiketter som
ir avfattade pd importmedlemsstatens
sprak...

Ritten f6r innehavaren av en varumérkes-
ritt som idr skyddad i en medlemsstat att
motsitta sig marknadsféring under varu-
mirket av ompaketerade varor far namli-
gen enbart begrdnsas i den mdn som den
ompaketering som importéren foretar ar
nodvindig for att kunna marknadsfora
varan i importmedlemsstaten.

Slutligen bdr papekas att — i motsats till
vad kdrandena vid den nationella domsto-
len har hivdat — den omstindigheten att
domstolen anvinder uttrycket *en konstlad
avskdrmning av marknaderna’ inte innebér
att importdren mdste visa att varumérkes-
innehavaren, genom att fora ut en identisk
vara p& marknaden i olika férpackningar i
olika medlemsstater, medvetet har férsokt
att avskdrma marknaderna mellan med-
lemsstaterna. Domstolen har nidmligen,
genom att pdpeka att det méste vara friga
om en konstlad avskdrmning, velat under-
stryka att innehavaren alltid kan &beropa
sin varumdrkesritt for att motsitta sig
marknadsféring av ompaketerade varor
nir detta motiveras av nodvindigheten att
virna varumirkets grundliggande funk-
tion, eftersom den avskdrmning som foljer

av detta i s& fall inte kan anses vara
konstlad.” 29

35. Domstolen fortydligade alltsd tva
aspekter av den forsta férutsittningen for
att det skall foreligga en fortdckt begrins-
ning av handeln, vilken den hade slagit fast
i milet Hoffmann-La Roche, nimligen att
innehavarens utnyttjande av varumdrket
bidrar till en konstlad avskdrmning av
marknaderna.

36. Den forsta aspekten dr att medan det i
det dldre malet fanns den generella hinvis-
ningen ”mot bakgrund av [varumarkes-
innehavarens] saluféringssystem”, ges i de
senare domarna ett exempel pd ett sidant
saluféringssystem — nédmligen nér inneha-
varen har fort ut ett identiske likemedel pa
marknaden i olika férpackningar i olika
medlemsstater och varan inte, i den beskaf-
fenhet vari den har silts av réttsinnehava-
ren i en medlemsstat, kan importeras och
foras ut pd marknaden i en annan med-
lemsstat av en parallellimport6r. Domsto-
len betonade att vad som dr relevant vid
bedémningen av huruvida varumirkesinne-
havaren pd denna grund forlorar sin prima
facie ritt att motsitta sig marknadsforing
av ompaketerade varor, dr huruvida ompa-
keteringen 4r nddvindig for att kunna
marknadsféra varan i importmedlemssta-
ten.

29 — Punkterna 52—57 i domen,
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37. Den andra aspekten idr att domstolen
bekriftade, vilket underférstatt antyddes i
malet Hoffmann-La Roche, att varumadr-
kesinnehavarens utnyttjande av sina réttig-
heter for att virna mirkets grundliggande
funktion inte anses bidra till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan med-
lemsstaterna.

38. Vad betriffar forutsittningen att
ompaketeringen inte fir inverka pa varans
ursprungliga beskaffenhet, betonade dom-
stolen forst och framst att det var beskaf-
fenheten hos den vara som férpackningen
innehaller som var i friga. Varumirkes-
innehavaren kan alltsd motsitta sig all
ompaketering som innebidr en risk att
utsitta den vara som forpackningen inne-
hiller fér hantering eller inverkan som
paverkar dess ursprungliga beskaffenhet.
Detta ir inte fallet dd ompaketeringen
enbart avser den yttre av dubbla férpack-
ningar, medan den inre forpackningen {6r-
blir intakt. Enbart den omstindighet att
tryckférpackningarna, flaskorna, glashyl-
sorna, ampullerna eller inhalatorerna tas
ut ur sin yttre ursprungliga férpackning,
och placeras i en ny yttre forpackning, kan
darfdr inte paverka den ursprungliga
beskaffenheten hos den vara som férpack-
ningen innehdller. 30

39. Domstolen drog slutsatsen att om
ompaketeringen foretas under sidana for-
utsdttningar att den ursprungliga beskaf-
fenheten hos den vara som forpackningen
innehaller inte kan paverkas, virnas varu-
mirkets grundliggande funktion som

30 — Punkterna 5861 i domen.
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ursprungsgaranti. Konsumenten eller den
slutlige anvindaren vilseleds inte betrif-
fande varornas ursprung, utan fir faktiskt
varor som har tillverkats enbart under
varumérkesinnehavarens kontroll. Inneha-
varen kan dirfor inte dberopa sin varumaér-
kesritt for att motsitta sig marknadsforing
under sitt varumirke av varor som har
packats om av en importdr. Denna slutsats
medfor dock att importdren tillerkdnns en
viss ratt som, under normala omstandighe-
ter, dr forbehallen innehavaren sjilv. I
innehavarens intresse i egenskap av dgare
av varumirket och for att skydda honom
mot alla former av missbruk boér foljaktli-
gen — sisom domstolen har fastslagit i
domen i det ovannimnda mdlet
Hoffmann-La Roche — denna ritt enbart
medges om importdren iakttar vissa andra
krav, 31

40. For det forsta bekriftade domstolen att
med hinsyn till varumirkesinnehavarens
intresse av att konsumenten eller den slut-
lige anvindaren inte skall kunna ledas till
att tro att innchavaren dr ansvarig for
ompaketeringen, mdste det pd den nya
forpackningen anges vem som har packat
om varan och namnet p tillverkaren. 32

41, Aven nir denna forutsittning har upp-
fyllts kan dock utformningen av den ompa-
keterade varan skada varumirkets och dess
innehavares anseende. 1 sidana fall har
varumirkesinnehavaren ett berdttigat
intresse av att, genom att grunda sig pd
det sdrskilda foremalet f6r varumirkesrit-

31 — Punkterna 67—69 i domen.
32 — Punkterna 70-=74 i domen.
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ten, kunna motsitta sig marknadsforing av
varan. Fér att bedéma om utformningen av
den vara som har packats om 4r dgnad att
skada varumirkets anseende bér hinsyn
tas till varans art och till den marknad den
dr avsedd for. Betriffande likemedel varie-
rar kraven pd utformningen av ett likeme-
del som har packats om beroende pd om
det dr frdga om en vara som siljs till
sjukhus eller, med apoteken som mellan-
hand, till konsumenterna. I det férsta fallet
delas likemedlen ut till patienterna av
fackmin f6r vilka varans utformning inte
har ndgon stérre betydelse. I det andra
fallet har varans utformning storre bety-
delse f6r konsumenten, dven om det — nir
det 4r frAga om varor som mdste skrivas ut
pa recept av en likare — dr en omsténdig-
het som i sig dr Agnad att inge konsumen-
terna ett visst fortroende for varans kva-
licet. 33

42. Slutligen bekriftade domstolen att
importéren pd forhand méste underritta
varumirkesinnehavaren om att en vara
som har packats om bjuds ut till forsilj-
ning, och, pd begiran, tillhandahiila
honom ett prov av den vara som packats
om. Detta skulle ge innehavaren tillfille att
kontrollera att ompaketeringen inte foretas
pd sddant sdtt atc varans ursprungliga
beskaffenhet dirvekt eller indirekt paverkas
och att utformningen efter ompaketeringen
inte dr sidan att varumadrkets anseende kan
skadas. Samtidigt gor ett sidant krav det
mojligt f6r varumirkesinnehavaren att
bittre skydda sig mot forfalskningsverk-
sambhet, 34

33 — Punkterna 75~77 i domen,
34 — Punkt 78 i domen,

43,1 samtliga tre avgdranden beslutade
domstolen att artikel 7.2 i varumirkes-
direktivet eller artikel 36 i fordraget skulle
tolkas sd, att varumérkesinnehavaren lagli-
gen kan motsitta sig fortsatt marknads-
foring av ett likemede! nir importéren har
packat om varan och &ter har anbringat
varumdrket pd denna, utom under féljande
omstédndigheter:

»— Det faststills att innehavarens anviind-
ning av varumirkesritten fér att mot-
sdtta sig marknadsféring av ompakete-
rade varor under detta varumirke...
bidrar till att pd ett konstlat sitt
avskdrma marknaderna mellan med-
lemsstaterna. Detta #r bland annat
fallet nir innehavaren i olika medlems-
stater har fort ut ett identiskt likeme-
del pd marknaden i olika férpack-
ningar och den ompaketering som
importéren féretar dels 4r nddvindig
for att marknadsféra varan i import-
medlemsstaten, dels foretas under
sddana forhdllanden att varans
ursprungliga beskaffenhet inte kan
paverkas dirav. Diremot innebir
denna forutsittning inte att det méste
faststillas att varumirkesinnehavaren,
genom att fora ut en identisk vara pa
marknaden i olika férpackningar i
olika medlemsstater, medvetet har for-
sokt att avskdrma marknaderna mellan
medlemsstater,

— Det visas att ompaketeringen inte kan

paverka beskaffenheten hos den vara
som forpackningen innehdller. Detta dr
bland annat fallet nir importdren
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begrinsar sig till forfaranden som inte
innebidr ndgon risk for pdverkan,
till exempel att tryckférpackningar,
flaskor, glashylsor, ampuller eller inha-
latorer tas ut ur sin ursprungliga yttre
férpackning och placeras i en ny yttre
férpackning, att sjalvhiftande etiketter
anbringas pi den inre forpackningen,
att en ny bruksanvisning eller ett nytt
informationsblad liggs till eller att en
tilliggsprodukt ldggs in i forpackning-
en. Det ankommer pi den -nationella
domstolen att kontrollera att beskaf-
fenheten hos den vara som férpack-
ningen innehéller inte indirekt paver-
kas, sirskilt att den ompaketerade
varans yttre eller inre férpackning eller
en ny bruksanvisning eller ett nytt
informationsblad inte innehéller viss
betydelsefull information eller upptar
oriktig information eller att en till-
laggsprodukt som har lagts in i for-
packningen av importdren och som ir
avsedd for intag och dosering av varan
inte dr anpassad till det anvindnings-
sitt och den dosering som tillverkaren
har avsett.

— P34 den nya férpackningen anges vem
som har packat om varan och dess
tillverkares namn. Dessa uppgifter skall
vara tryckta pd sddant sitt att de kan
forstds av en person med normal syn
och normal uppmirksamhet. Pa
samma sitt mdste en tilliggsprodukts
ursprung, om denna inte kommer frin
varumirkesinnehavaren, anges pé
sddant sitt att det inte kan skapas
intryck av att varumdrkesinnehavaren
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dr ansvarig for denna. Diremot dr det
inte nédvindigt att ange att ompake-
teringen har foretagits utan tillstand av
varumirkesinnehavaren.

— Varans utformning efter ompaketer-
ingen dr inte sdan att varumdérkets
eller dess innehavares anseende kan
skadas. Foljaktligen fir inte férpack-
ningen vara bristfillig, av dalig kvalitet
eller se billig ut.

— Importéren underrittar pd férhand
varumirkesinnehavaren om att den
vara som har packats om bjuds ut till
forsiljning och, om innehavaren begir
det, tillhandahdller honom ett prov av
den vara som har packats om.” 3%

44, 1 malet Bristol-Myers Squibb f6rtydli-
gade domstolen siledes ytterligare de
omstindigheter under vilka innehavaren
av ett varumirke kan &beropa sin varu-
mirkesritt for att motsdtta sig ompake-
tering av en parallellimportdr. En sddan
méijlighet féreligger inte nir det bidrar till
en konstlad avskdrmning av marknader-
na — till exempel d4 ompaketeringen Ar
nédvindig fér marknadsféring — och dé
ompaketeringen fOretas pd ett sitt som
tillvaratar varumdirkesinnehavarens legi-
tima intressen. Skyddet f6r dessa legitima
intressen innebdr sidrskilt att varans

35 — Punkt 79 och domslutet i domen.
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ursprungliga beskaffenhet inte far paverkas
och att ompaketeringen inte foretas pé ett
sddant sdtt att varumirkets eller dess
innehavares anseende kan skadas.36
Importéren maste vidare iaktta kraven att
underritta varumirkesinnehavaren om
ompaketeringen, tillhandahilla honom ett
prov av den ompaketerade varan samt ange
pd nimnda vara vem som ansvarar for
ompaketeringen.

Mélen Loendersloot och Upjobn

45. Relativt nyligen har den rittspraxis
som sammanfattats ovan faststillts
(med reservation fo6r en punkt) och vida-
reutvecklats av domstolen i dess domar i
mélen Loendersloot37 och Upjohn. 38

46. 1 mélet Loendersloot (som inte i sig
gillde likemedel) konstaterade domstolen
att den i ndmnda rittspraxis hade faststille
att en varuméirkesinnehavare i princip ritts-
enligt kan motsitta sig senare saluféring av
ett likemedel nidr importdren har packat
om varan och 4ter har anbringat varumér-
ket pd denna. I dessa fall har den med
varumdrket forsedda varan varit féremal
for ett ingrepp, som har utforts av tredje
man utan tillstind av varumérkesinneha-
varen, vilket kan forvanska den genom

36 — Se domen i det ovannimnda madlet Loendersloot (ovan
fotnot 6), punkterna 28—30 i domen, samt domen i det
ovannimnda milet Upjohn (ovan fotnot 20), punkt 17,

37 — Ovan fotnot 6.
38 — Ovan fotnot 20.

varumirket tillhandahdllna ursprungs-
garantin, 3%

47. I mélet Upjohn konstaterade domstolen
att i enlighet med &ldre rittspraxis ansigs
varumirkesinnehavarens mojlighet att med
stod av nationell ritt hindra ompaketering
av produkter, varvid det ursprungliga varu-
mirket dter anbringas, vara rittfirdigad
enligt artikel 36, om det inte faststilldes
sdrskilt att ett sidant férhindrande bidrog
till en konstlad avskdrmning av markna-
derna mellan medlemsstaterna. 40 Domsto-
len sammanfattade innebérden av domen i
mélet American Home Products med att
varumdrkets grundliggande funktion skulle
dventyras om det var tillitet fér ndgon
annan dn mirkesinnehavaren att anbringa
market pd produkten, och detta dven om
det rorde sig om originalprodukten, och att
den ritt som tillerkdnns mirkesinnehava-
ren att hindra varje anbringande av varu-
miérket pd hans produkt som foretas utan
hans tillstdnd didrfor ingick i det sirskilda
foremdlet for varumirkesrdtten, Varumir-
kesinnehavaren hade dirfor enligt artikel 36
forsta meningen rite att hindra parallellim-
portdrens agerande, 1

Villkoret avseende nédvindighet

48. 1 mélet Bristol-Myers Squibb konstate-
rade domstolen, i sin diskussion rérande

39 — Punkterna 26 och 27 i domen,
40 — Punkt 31 i domen.
41 — Punkt 21 i domen,
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begreppet konstlad avskirmning av mark-
naderna di varumirkesinnehavaren har
fort ut en identisk vara pd marknaden i
olika forpackningar i olika medlemsstater,
att ritten for varumirkesinnehavaren att
motsitta sig marknadsforing av ompakete-
rade varor enbart fir begrinsas i den mén
som ompaketeringen dr nddvindig for att
kunna marknadsféra varan i importsta-
ten. 42 Domstolen upprepade denna upp-
fattning i malet Loendersloot 43, i vilket den
konstaterade att i fall som giller ompake-
tering av likemedel, miste de nationella
domstolarna underséka om det, pd mark-
naderna i deras egna stater, fanns omstdn-
digheter som objektivt sett gjorde det
nédvindigt att foreta en ompaketering.

49, Vigledning betriffande under vilka
omstindigheter ompaketering av en impor-
tor kan betraktas som “nédvindig” finns i
malet Bristol-Myers Squibb. I domen i det
malet hdnvisade domstolen till ndr det 4r
omdjligt att marknadsféra varan i import-
medlemsstaten, bland annat om detta beror
pd bestimmelser eller inhemsk praxis,
bestimmelser pa sjukférsikringsomradet
som reglerar ersittning for sjukvdrdskost-
nader, eller vil etablerad praxis avseende
utskrivning av recept. #* Domstolen ansdg
ddremot inte att ompaketering var nédvin-
dig di importéren hade méjlighet att
*utforma en férpackning som kan mark-
nadsféras i importmedlemsstaten, till
exempel genom att pd den yttre eller inre
ursprungliga forpackningen anbringa nya
etiketter som #r avfattade pd importmed-
lemsstatens sprak, genom att ligga till en
ny bruksanvisning eller ett nytt infor-

42 — Punkt 56 i domen.
43 — Ovan fotnot 6, punkt 38.
44 — Punkt 53.
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mationsblad pa importmedlemsstatens
sprik...” 4

50. Domstolen har sedermera givit ytrerli-
gare vigledning betriffande innebérden av
»objektivt nédvindig” i méalen Upjohn*6
och Loendersloot. 47

51. Malet Upjohn gillde fragan huruvida
en parallellimportér pd importerade varor
lagligen kunde anvinda det varuméirke som
innehavaren anvinde i importmedlemssta-
ten for identiska varor, dven om detta
mirke skilde sig frin det mirke under
vilket varorna i friga férdes ut pd mark-
naden av innehavaren i exportmedlems-
staten. Trots att frdgan skiljer sig fran
ompaketering i den mening som diskuterats
ovan, klargjorde domstolen att ndr det
gillde att avgdra huruvida varumirkes-
innehavarens agerande bidrog till en konst-

lad avskdrmning av marknaderna foreldg

ingen skillnad mellan dessa tvd situa-
tioner. 48

52. 1 mélet Upjohn fastslog domstolen att
villkoret avseende nodvindighet var upp-
fyllt om, i ett bestimt fall, férbudet for
importdren att ersitta varumdérket (ompa-

45 — Punkt 55.

46 — Ovan fotnot 20, punkterna 43 och 44,
47 — Ovan fotnot 6.

48 — Se punkterna 3739 i domen.
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ketering) hindrade dennes faktiska tilltride
till marknaderna i importmedlemsstaten,
Detta vore fallet om forfattningar eller
praxis i importmedlemsstaten hindrade
saluféring av produkten i frdga pd mark-
naden i denna stat under det varumirke
som den 4r forsedd med i exportmedliems-
staten (i den férpackning som anvindes i
exportmedlemsstaten). Diremot skulle vill-
koret avseende nédvindighet inte vara
uppfyllc om utbytet av varumirket (ompa-
keteringen) uteslutande forklarades av
parallellimportérens 6nskan att uppnd en
kommersiell f6rdel, 42

53.1 maélet Loendersloot konstaterade
domstolen att, dven dd ommirkning (som
var foremal {6r provning snarare d4n ompa-
ketering i sig) 4r nodvandig for saluféring i
importmedlemsstaten, mdste man anvinda
medel som gor parallellhandel genomfor-
bar samtidigt som man i minsta méjliga
mén skadar det sirskilda foremadlet for
varumarkesritten. Om de wesprungliga eti-
ketterna saledes dr forenliga med relevanta
bestimmelser 1 importstaten, men det enligt
bestdimmelserna krdvs ytterligare upplys-
ningar, dr det inte nddvindigt act avldgsna
och dter anbringa eller byta ut de ursprung-
liga etiketterna, eftersom det kan vara
tillrickligt att pa flaskorna i fraga anbringa
ett enkelt klistermdrke pd vilket dessa
ytterligare upplysningar anges. 50

49 — Punkterna 43 och 44 i domen,
50 — Punkterna 45 och 46 i domen,

Begdran om férhandsavgdrande och de
fragor som har hinskjutits i malet Boeh-
ringer Ingelheim

54. Det framgir tydligt av den extremt
omfattande och detaljerade begiran om
forhandsavgérande att High Court inte dr
Svertygad om att den rdttspraxis som har
sammanfattats ovan i alla avseenden ir
korrekt. High Court anser att nimnda
rdttspraxis 4r osammanhingande och/eller
felaktig i tva sdrskilda avseenden,

55. For det forsta anser den hanskjutande
domstolen att det foreligger en konflikt
mellan § ena sidan principen, som dom-
stolen f6rsta gngen gav uttryck for i malet
Hoffmann-La Roche, att en varumirkes-
innehavares &beropande av sin varumér-
kesrite for att motsitta sig parallellimport
av ompaketerade varor som ir férsedda
med varumirken dr ritefardigad, di det
sker 1 syfte att vdrna de rittigheter som
utgdr det sdrskilda féremalet for varumir-
kesrdtten och & andra sidan principen, som
domstolen f6rsta gdngen gav uttryck for i
malet Bristol-Myers Squibb, att ritten for
innehavaren av en varumirkesritt att mot-
sdtta sig parallellimport av sddana varor
enbart far begrinsas i den man som ompa-
keteringen dr nédvindig for att kunna
marknadsféra varan. Den hinskjutande
domstolen forstdr inte varfér nédvindig-
hetskriteriet skulle utgéra en faktor. Om
marknadsforingen av de ompaketerade
varorna inte kan skada det sirskilda fore-
malet for varumirkesritten, borde det pad
grundval av dldre rittspraxis inte vara
lagligt f6r varumiérkesinnehavaren att mot-
sitta sig den.
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56. Om didremot — i motsats till hur den
hinskjutande domstolens anser att lagen
bér tolkas — nodvindighetskriteriet
skulle utgéra en faktor, anser den hinskju-
tande domstolen att det inte finns tillracklig
vigledning i domstolens rittspraxis betrif-
fande inneborden av detta begrepp. I syn-
nerhet undrar man om det kan anses vara
nédvindigt att packa om likemedel i nya
férpackningar di samma resultat skulle
kunna uppnds genom att anbringa klis-
termirken, vilket dock skulle g6ra varorna
betydligt mindre konkurrenskraftiga pa en
viss marknad.

57. For det andra anser den hinskjutande
domstolen att kravet pd underrittelse pé
forhand om ompaketeringen, vilket har
utvecklats av domstolen i dess rittspraxis,
inte ir logiskt, och den uppmanar dom-
stolen att omprova detta krav, Om didremot
kravet pd underrittelse skulle kvarsta,
begidr den hinskjutande domstolen vigled-
ning betriffande formen och fristerna for
sddan underrittelse samt foljden av under-
laten underrittelse.

58. High Court of Justice of England and
Wales har féljaktligen hinskjutit f6ljande
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 férhindra att dessa
varor direfter siljs eller marknadsfors,
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3.

4,

om importen, forsiljningen eller mark-
nadsforingen inte skadar det sarskilda
foremalet for varumirkesinnehavarens
ritt, eller i varje fall inte skadar denna
ritt pa ett betydande sitt?

Blir svaret pd friga 1 ett annat om
varumirkesinnehavaren gor gillande
att importdren eller handlaren i efter-
foljande led anvinder varumirket pa
ett sdtt som, dven om det inte skadar
det sdrskilda foremalet for varumirkes-
rdtten, inte 4r nédvandigt?

Om importdren av varumirkesinneha-
varens varor, eller den som handlar
med sidana importerade varor, skall
styrka att det dr ’nddvandigt’ att
anvdnda innehavarens varumirke, ir
detta krav di uppfyllt om det har
styrkts att det rimligen kedvs att varu-
mirket anvinds for att f3 tillerdde till
a) endast en del av marknaden for
varorna i fraga, eller b) hela mark-
naden fér varorna i friga, eller krivs
det att anvindningen av varumirket dr
oumbirlig for att varorna skall kunna
siljas pd marknaden? Om si inte dr
fallet, vad innebir *nodvindigt’?

Om en varumirkesinnehavare prima
facie har ritt att gora gillande sin
nationella varumirkesritt mot all
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anvindning av varumirket, pd eller
med avseende pa varor, som inte &r
nédvindig, utgdr det d& missbruk och
en fortdckt begrinsning av handeln i
den mening som avses i artikel 30
andra meningen [EG] att anvinda
varumdirkesritten for atc forhindra
eller utesluta parallellimport av varu-
mirkesinnehavarens egna varor, om
denna import inte hotar varumirkes-
rittens sidrskilda foremal eller nddvin-
diga funktion?

Om en importdr eller den som handlar
med importerade varor har foér avsikt
att anvinda innehavarens varumirke
pa, eller med avseende pa, dessa varor
och denna anvindning varken skadar
eller kommer att skada det sdrskilda
foremalet fér varumirkesritten, maste
han trots detta underritta innehavaren
pa férhand om hur han tinker anvinda
varumirket?

Om foéregdende fraga besvaras jakande,
innebdr det att, om importéren eller
handlaren underldter att underritta
varumirkesinnehavaren pa férhand,
innehavaren har ritt att begréinsa eller
férhindra import eller fortsatt forsilj-
ning av dessa varor, dven om sddan
import eller fortsatt forsdljning inte
kommer att skada det sdrskilda fore-
malet for varumirkesritten?

For det fall en importér eller den som
handlar med importerade varor méste

underrdtta varumirkesinnehavaren pa
férhand om anvéndning av varumirket
som inte skadar det sirskilda féreméalet
fér varumdrkesritten:

Giller det kraver vid all anvindning av
varumirket, bland annat reklam,
ommirkning och ompaketering, eller
bara vid viss anvindning, och i s4 fall
vilken?

Maste importéren eller handlaren
underritta varumirkesinnehavaren,
eller 4r det tillrickligt att varumirkes-
innehavaren indirekt har underrittats?

Hur ldng tid i férvdg mdaste under-
rdttelse ske?

Kan en nationell domstol i en med-
lemsstat — p& yrkande av varumir-
kesinnehavaren — besluta om for-
budsféreldggande, skadestind, beslag
eller andra &tgirder betriffande de
importerade varorna, deras forpack-
ningar eller reklam nidr ett sddant
beslut a) stoppar eller hindrar den fria
rorligheten for varor som av varumér-
kesinnehavaren eller med hans sam-
tycke har forts ut pd marknaden inom
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gemenskapen, men b) inte syftar till att
forhindra att det sdrskilda foremalet
fér varumirkesritten skadas och inte
heller bidrar till att sidan skada for-
hindras?”

Bakgrunden och den friga som har hdn-
skjutits i malet Merck, Sharp & Dohme

59. Sokanden i forfarandet vid den natio-
nella domstolen i mal C-443/99,
Merck, Sharp & Dohme GmbH (nedan
kallat Merck), salufér i Osterrike likeme-
del under sékandens varumirke Proscar.
Svaranden i férfarandet vid den nationella
domstolen, Paranova Pharmazeutika Han-
dels GmbH (nedan kallat Paranova), ar en
parallellimportér av likemedel, inklusive,
pd licens meddelad av de 6sterrikiska
myndigheterna, Proscar. Paranova kopte
Proscar-tabletter i Spanien och ompakete-
rade dem for saluféring i Osterrike. Ompa-
keteringen innefattade att packa om
tablettkartorna i nya yttre forpackningar
p4 vilka varumirket dter anbringades, att
framstilla eller anpassa (i synnerhet over-
sitta) Ovrigt tryckt material till exempel
bruksanvisningen, samt att pd de nya for-
packningarna anbringa de uppgifter som
krivdes for saluféring av varan i Osterrike.

60. Merck ansékte om och erhéll ett inte-
rimistiskt beslut som hindrade Paranova
fran att anvinda Mercks varumirke pd
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detta sitt, pd den grunden att ompake-
teringen (och ddrmed att varumirket dter
anbringades) av Paranova utgjorde ett
olagligt intring i Mercks varumirkesritt.
I beslutet pipekade den nationella dom-
stolen i forsta instans 51 att det endast vore
tillatet att ersdtta den ursprungliga f6rpack-
ningen med en ny férpackning om likeme-
delsprodukten inte kunde anpassas till
kraven enligt den osterrikiska lagstift-
ningen genom anbringandet av sjilvhaf-
tande etiketter.

61. Efter &verklagande hinskot Oberlan-
desgericht Wien foljande fraga till dom-
stolen for forhandsavgdrande:

»Skall artikel 7.2 i rddets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varu-
mirkeslagar tolkas sd, att en varumirkes-
innehavare kan motsitta sig saluf6ringen
av ett likemedel som férts ut pd mark-
naden under hans varumirke, ndr impor-
toren har packat om varan och dter har
anbringat varumirket pd forpackningen
samt 6vriga villkor, som anges i EG-dom-
stolens dom i de forenade méalen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, 4r uppfyllda (dvs.
varan i férpackningen har inte dndrats, det
finns en tydlig uppgift om tillverkare och
ursprung, varken varumirkets eller dess
innehavares anseende har dsamkats skada
genom en dilig férpackning samt varumaz-
kesinnehavaren har underrittats om att det
ompaketerade likemedlet saluférs), men
mojligheterna att avsitta varan skulle ris-
kera att forsimras om varan inte packades
om pa nimnda sitt, redan av det skilet att

51 — Handelsgericht Wien.
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en icke obetydlig del av likemedelskon-
sumenterna i importlandet dr misstink-
samma mot likemedel som uppenbarligen
har tillverkats f6r marknaden i en annan
stat (med ett frimmande sprdk) och vars
forpackningar endast genom klistermirken
har anpassats till de inhemska bestimmel-
serna om saluféring av likemedel?”

62. Det framgér av begiran om férhands-
avgorande att Oberlandesgericht Wien
hyser tvivel, liknande dem som féranledde
High Court of Justice of England and
Wales att hinskjuta frigorna i malet Boeh-
ringer Ingelheim, angdende den korrvekta
tolkningen av EG-domstolens rittspraxis
som Atergivits ovan, och i synnerhet domen
i mélet Bristol-Myers Squibb.

63. Oberlandesgericht har sirskilt pdpekat
att det nu tycks osikert, i synnerhet betrif-
fande likemedel, under vilka omstindighe-
ter en innehavares dberopande av sin
varumirkesrdtt for att motsitta sig salu-
féringen av ompaketerade varor under
varumirket skulle bidra till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan med-
lemsstaterna. Om — vilket tycks vara fal-
let — en betydande andel av konsumen-
terna skulle vara misstdnksamma mot
likemedelsprodukter som har anpassats till
kraven i den osterrikiska lagstiftningen
betriffande utformningen av likemedels-
produkter genom att sjilvhiftande etiketter
har anvints, skulle det otvivelaktigt kunna
hidvdas ate forbud mot ompaketering av
sddana likemedelsprodukter skulle bidra
till en konstlad avskdrmning av markna-
derna. Det maste dirfér avgoras huruvida
sddana varor endast fir ompaketeras d

detta dr det enda sidttet att folja import-
statens lagstiftning eller ocksd di anvind-
ningen av sjilvhiftande etiketter faktiskt
skulle, trots att den uppfyllde kraven enligt
lag, paverka forsiljningen av varan negativt
i jimférelse med ”originalprodukten”.
Med andra ord, exakt vad avses med
villkoret att ompaketeringen mdste vara
“nédvindig” for att saluféra den impor-
terade varan? Denna frdga 4r i huvudsak
densamma som den frdga som High Court
har stédllt och som sammanfattas i punkt 56
ovan.

Parternas yttranden

64. I mélet Merck, Sharp & Dohme ingavs
skriftliga yttranden av Merck, Paranova,
den belgiska regeringen och kommissionen,
Merck, Paranova och kommissionen var
representerade vid forhandlingen.

65. 1 madlet Boehringer Ingelheim ingavs
skriftliga yttranden av Boehringer Ingel-
heim, Glaxo Wellcome, Eli Lilly och
SmithKline Beecham (gemensamt), Swing-
ward, den tyska och den norskas2 reger-
ingen samt kommissionen, vilka samtliga
var representerade vid {6rhandlingen.

52 — 1 enlighet med teedje stycket i artikel 20 i EG-stadgan for
domstolen.
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66.1 synnerhet de skriftliga yttrandena
avser delvis de bakomliggande omstindig-
heterna i férfarandena vid de nationella
domstolarna. De hinskjutande domsto-
larna har dock i bida mélen korrekt
avfattat tolkningsfrigorna pa grundval av
allminna principer, sd att de svar som ges
av domstolen kan tillimpas i andra sam-
manhang. Jag skall p4 liknande siitt f6rsoka
att undvika att avledas av de faktiska
detaljerna, eftersom jag anser att det ér
savil mojligt som lampligt att besvara
frigorna pd grundval av allminna princi-

per.

67. Kontentan av yttrandena, sd ldngt
dessa avser relevanta allmidnna principer,
kan sammanfattas pa foljande sdtt. Parter-
nas yttranden betriffande de fragor som
giller kravet pd underrittelse pa férhand
hinvisas till nedan, i samband med diskus-
sionen om nidmnda krav.

68. Merck har hdvdat att den friga som
har hinskjutits av Oberlandesgericht Wien
redan har besvarats i domstolens rittsprax-
is, senast i milet Upjohn. En kommersiell
fordel — till exempel att Gvervinna kon-
sumenters motstind mot anbringade sjilv-
hiftande etiketter — kan inte ge en paral-
lellimportér ritt att ompaketera en impoz-
terad produkt. For det fall domstolen inte
godkinner denna uppfattning, har Merck
hivdat att ett férbud mot paketering i ny
férpackning inte utgdr ndgon handels-
restriktion om importéren kan anpassa
den ursprungliga forpackningen, dven om
konsumenterna féredrar varor som har
paketerats i nya forpackningar. I en mark-
nadsekonomi idr det parallellimportrens
sak att 6vervinna detta motstdnd. Impor-
torens kommersiella intressen dr subjekti-
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va, och kan inte anvindas for att bedéma
lagligheten i hans agerande, utan att rédtts-
sikerhetsprincipen &sidositts. Vidare krivs
enligt proportionalitetsprincipen att en
begrinsning av en grundliggande ritrighet
inte far gd utéver vad som ir lampligt och
nddvindigt for att uppnd det onskade
mélet.

69. Boehringer Ingelheim har hivdat att
férbudet mot anvindning av ett varumirke
av en annan part dn varumdrkesinnehava-
ren inte utgoér nigot hinder f6r fri handel
mellan medlemsstaterna i den mening som
avses i artikel 28 EG, om parallellimportd-
ren kan fa faktiskt tilltrdde till markna-
derna i importstaten utan att inkrikta pa
varumirkesinnehavarens rittigheter. Alter-
nativt forhindrar inte gemenskapsritten att
varumirkesinnehavaren motsitter sig
ingrepp i hans varumirkesritt, sdvida inte
ingreppet 4r nodvandige for att fa tilltrade
till marknaden i importstaten och man i
minsta mojliga man skadar det sirskilda
foremalet for varumarkesritten samt varu-
mirkesinnehavarens andra legitima intres-
sen tillvaratas. Ingrepp i varumirkesinne-
havarens ratt 4r endast nédvindiga om de
gillande rittsliga bestimmelserna i im-
portstaten, samt praxis med liknande ver-
kan, skulle hindra importoren fran att
saluféra varan i importstaten, om inte detta
ingrepp foretogs. Varumirkesinnehavaren
kan dirfor rdttsligen motsitta sig ett
ingrepp som har féranletts av lokala kon-
sumentpreferenser for en viss férpackning, i
de fall da gillande bestimmelser och praxis
i staten tillater att parallellimportoren salu-
fér varan utan sidant ingrepp.
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70. Glaxo har hivdat att ompaketeringen
av en varumirkesinnehavares varor och att
ater anbringa varumirket utan innehava-
rens tillstAind utgor ett ingrepp i det sir-
skilda foremélet for varumdirkesritten.
Detta ingrepp rdttfirdigar i sig en talan
om varamirkesintrdng, med reservation
endast for de fyra férutsdttningar som har
slagits fast i malet Hoffmann-La Roche.
Det finns i synnerhet inget ytterligare krav
pa bevisning att ompaketeringen r skadlig
eller till men for det sirskilda féremalet for
varumirkesritten.

71. Vad betriffar villkoret avseende néd-
vindighet har Glaxo hivdat att domstolen
avsag att skilja mellan de forindringar av
férpackningar som krivs for att varorna
skall kunna féras ut pd marknaden och de
fordndringar som dr “nédvindiga” for att
varorna i stérsta mojliga méan skall accep-
teras kommersiellt pd marknaden, till
exempel forindringar vars syfte dr att gora
det méjligt f6r parallellimportorer att ta ut
hégre priser for sina varor eller pd annat
sdtt géra dem mer attraktiva f6r kunderna
eller 6ka férsiljningen. Om det inte kan
visas att ompaketeringen var nédvindig for
att salufora varan i importmedlemsstaten,
orsakar varumirkesinnehavaren inte nigon
konstlad avskdrmning av marknaden. For-
utsatt att importéren kan ompaketera om
det dr nodvindigt for saluféring, iakitas
principen om den fria rorligheten.

72. SmithKline Beecham har hdvdat att det
framgér av domstolens réttspraxis att fra-
gan om bevis for att ett varumirkes anse-

ende har skadats kan vara en faktor som &r
relevant enligt artikel 30 andra meningen
EG, men att den inte utgdr nadgot forhands-
villkor fér tillimpning av f6rsta meningen i
den artikeln. Skada och nédvindighet ar
tvd skilda saker. Om det dr nédvindigt att
tillita ompaketering, i vilken form det én
ma vara, for att undvika en féreicke
begrinsning, forblir det faktum att sidan
ompaketering orsakar innehavaren skada
en relevant faktor. Det faktum att ompa-
keteringen inte skulle orsaka ndgon skada,
kan inte i sig géra ompaketeringen nod-
vindig. ”"Noédvindig” betyder oumbitlig
for att salufora varan, i den mening att utan
ompaketeringen skulle varan inte kunna
féras ut p& marknaden. Att Overvinna
konsumenternas motvillighet att acceptera
en vara pd vilken klistermérken anbringats
utgdr inget legitimt skil for ompaketering.

73. Paranova har hivdat att ett krav pd att
anbringa klistermirken, istillet for att
ompaketera Proscar i en ny forpackning,
skulle utgora ett hinder f6r dess forsiljning
och skulle leda till en oonskad avskdrmning
av marknaderna, Det dr i princip tillatet att
packa om likemedelsprodukter som kom-
mer frdn andra medlemsstater i nya {6t-
packningar, fdrutsatt att importdren
respekterar de krav som har uppstillts av
domstolen i dess rittspraxis. I malet Bris-
tol-Myers Squibb betonade domstolen att
likemedelsprodukter ér ett kinsligt omrade
ddr varans utformning kan inge (och dir-
med rasera) fortroende hos allminheten,
Hinsyn méste tas till den sdrskilda situa-
tionen pd marknaden f6r sddana produk-
ter, utan att ligga vikt vid den kommersi-
ella eller icke-kommersiella naturen hos de
olika aspekterna av utformningen. Nar det
handlar om en marknad dir de nationella
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myndigheterna féredrar likemedelsproduk-
ter som har ompaketerats i nya férpack-
ningar snarare dn produkter pa vilka klis-
termirken har anbringats, skulle ett krav
pd det senare utgbra ett mycket stbrre
handelshinder 4n det som uppkom till £6ljd
av de olika forpackningsstorlekar som var i
frdga i mélet Bristol-Myers Squibb.

74. Vad betriffar villkoret avseende néd-
vindighet har Paranova hivdat att detta dr
oklart och i vilket fall som helst inte det
avgorande kriteriet. Den tolkning som
domstolen gjorde i malet Upjohn strider
mot édldre rittspraxis. For att fi dessa mal
att stimma Overens, borde frigan om
“nédvindighet” enbart uppkomma d4 det
sidrskilda foremdlet for varumirkesritten
har skadats. Skulle villkoret dock anses
tillimpligt, borde det tolkas extensivt sd att
faktiske tilltride till marknaden mojliggors,
och siledes endast omstindigheter som
faller inom parallellimportérens subjektiva
sfidr utesluts.

75. Swingward har hivdat att det framgér
av domstolens rittspraxis att ett varumirke
kan 4beropas endast d& en specifik och
materiell skada har orsakats det sérskilda
féremalet for varumirket. Det enda fall di
ett agerande i forhallande till ett varumirke
inte dr noédvindigt, ir di agerandet ute-
slutande kan férklaras av parallellimport6-
rens onskan att uppnd en kommersiell
fordel. En kommersiell f5rdel i den mening
som avses i milet Upjohn ir en oskilig
kommersiell fordel eller en kommersiell
fordel som utgér missbruk.,
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76. Den tyska regeringen har i milet Boeh-
ringer Ingelheim hivdat att det framgér av
domstolens rittspraxis att ompaketering
eller ommirkning av varor som ir forsedda
med varumirken kan inverka pd varumdr-
kesinnehavarens rittigheter, inklusive de
som utgdr det sirskilda foéremdlet for
varumirkesritten, och att det inte finns
nigon anledning att avvika frin denna
fasta rittspraxis. Domstolen har ocksa givit
klara riktlinjer betriffande de férhallanden
under vilka ompaketering och ommirkning
av likemedelsprodukter som ir férsedda
med varumirken &r tilliten, genom att
hinvisa till begreppet nédvindighet. Rent
ekonomiska fordelar, som till exempel att
ytterligare 6ka forsiljningen av en produkt,
ar inte tillrickligt f6r att ompaketering eller
ommirkning skall betraktas som nodvin-
digt. Foljaktligen foreligger det till exempel
ingen anledning, objektivt sett, att ompa-
ketera di foérpackningar pa vilka klister-
mirken anbringats eller utlindska forpack-
ningar blir mindre vil mottagna. Om dir-
emot marknaden for potentiell forsiljning
faktiskt gor det betydligt svdrare att silja
en importerad produkt i oférdndrat skick,
maste ompaketering anses vara nodvindig,

77. Den norska regeringen har i malet
Boehringer Ingelheim hivdat att ordalydel-
sen i artikel 30 EG forutsitter att importre-
striktioner endast #r motiverade om den
industriella eller kommersiella dganderit-
ten annars skulle dventyras. Ett villkor
avseende noédvindighet skulle vidare strida
mot artikel 30 EG, eftersom det skulle
utgdra en otillborlig importrestriktion. De
avsnitt ur domstolens rittspraxis som har
dberopats till stod foér motsatt argument,
stoder inte slutsatsen att en varumirkes-
innehavare kan motsitta sig import av
ompaketerade varor som inte péverkar
varans ursprungliga beskaffenhet eller ska-
dar varumirkets eller dess innehavares
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anseende. Om de fyra férutsittningar som
har uppstillts i malet Hoffmann-La Roche
ir uppfyllda, foreligger inget legitimt skil
till varfér varumirkesinnehavaren skulle
motsitta sig importen av den ompakete-
rade produkten. Den norska regeringen
drar foljaktligen slutsatsen att inget villkor
avseende nodvindighet kan utlisas ur
domstolens rittspraxis. Skulle ett sddant
villkor dock anses foreligga, bor det anses
uppfyllt om parallellimportéren anser
ompaketering vara nédvindig for att
kunna saluféra produkten.

78. Den norska regeringen har i maélet
Merck, Sharp & Dohme tillagt att villkoret
avseende nodvindighet dr uppfylle di en
stor del av allménheten inte 4r bendigen att
képa produkterna om de inte har packats
om i nya forpackningar, darcfor att en
betydande andel kunder och anvindare dr
misstinksamma mot likemedelsprodukter
som uppenbarligen har framstilles for
marknaden i en annan stat, dir man talar
ett annat sprak.

79. Kommissionen har i malet Merck,
Sharp & Dohme hivdat att den ”nddvin-
dighet” som objektivt sett rdtefirdigar
ompaketering av en parallellimportér kan
vara rittslig (som i madlet Loendersloot)
eller faktisk (som i mdlet Bristol-Myers
Squibb). Eftersom erkdnnandet av objektiv
nddvindighet utgér ett undantag frdn prin-
cipen om forbud mot varumdrkesintring,
som r faststilld i gemenskapsritten, méste
detta tolkas restriktivt. Parallellimportéren
far endast i minsta méjliga man skada det
sirskilda foremdlet for varumirkesitten.
Han far till exempel inte packa om i nya

forpackningar om det dr méjligt att
anbringa klistermérken. Det har inte hdv-
dats att det dr nddvindigt, varken rittsligt
eller faktiskt, att packa om i nya férpack-
ningar i forevarande mal. Enligt domsto-
lens rittspraxis foreligger inte nigon konst-
lad avskdrmning av marknaderna, sdvida
inte motstdndet mot de importerade
varorna dr sidant att parallellimportéren
nekas faktiske tilltrdde till marknaderna i
importstaten. Till och med betydande mot-
stdnd hos konsumenterna tycks saledes
otillrickligt. Aven om den nationella dom-
stolen skulle anse att férséljningen av varor
pé vilka klistermérken har anbringats var
mycket underldgsen, eller till och med
forsumbar, skulle den tvingas att under-
soka orsakerna till motstindet. Om det i
sjilva verket berodde pa otillricklig infor-
mation, borde den nationella domstolen
Overviga om importdren snarare borde
forsoka att upplysa konsumenter och apo-
tekare.

80. Kommissionen har i mélet Boehringer
Ingelheim hivdat att den visentliga frigan
dr huruvida villkoret avseende nédvéndig-
het maste kombineras med de villkor som
géller skydd av det sirskilda foremélet for
varumdrkesritten, Aven om maélet Bristol-
Myers Squibb inte dr helt otvetydigt i detta
hinseende hade domstolen, om den s4 hade
onskat, i den domen mycket vil kunnat
dndra karaktiren av den upprikning av
villkor som faststdlldes i mélet
Hoffmann-La Roche, genom att gbra nigra
av dessa alternativa, Kommissionen anser
sdlunda att villkoret avseende “nddvindig-
het” dr ett tilligg till det kriterium som
avser skyddet av det sdvskilda féremalet for
varumirkesritten. Att anbringa klisterman-
ken #r enklare att motivera med hinvisning
till nodvindighet dn paketering i ny for-
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packning med varumirket, men en sddan
motivering krivs dndd. Vad betriffar pake-
tering i ny forpackning utan att mérket
anbringas, vore det overflodigt att upp-
stilla ett villkor avseende “nodvindighet”,
eftersom det inte féreligger ndgon anvind-
ning av varumirket utéver den som dr
oumbirlig f6r vidareforsiljning av varorna.
1 den sortens fall borde endast de fyra sista
villkoren avseende det sirskilda foremalet
fér varumirkesritten, som har inférts
genom madlet Bristol-Myers Squibb, vara
tillimpliga. Vad betriffar inneborden av
*nddvindighet”, har kommissionen hdvdat
att motstind bland konsumenter inte med-
for att ompaketering dr nddvindigt i den
mening som avses i domstolens rittspraxis,
svida inte motstdndet dr sidant att det inte
kan &vervinnas genom ldgre priser och mer
information.

81. Det bor noteras att kommissionen i sitt
skriftliga yttrande i mélet Boehringer Ing-
elheim har hdvdat att den forsta, femte,
sjunde och &ttonde frigan som har hin-
skjutits av High Court inte kan tas upp till
prévning till den del de avser anvindningen
av ett varumirke i reklam, eftersom ing-
enting i begiran om férhandsavgorande
tyder pid att tvisterna mellan de olika
parterna i de nationella forfarandena giller
reklam. Denna 34sikt bestreds inte under
forhandlingen. Slutsatsen att den nationella
domstolen inte sdker ndgot klargérande av
gemenskapsritten i denna friga for att
kunna avgdra de berdrda tvisterna, tycks
saledes oundviklig. Jag tdnker foljaktligen
inte behandla de hinskjutna fragorna till
den del dessa avser reklam eller marknads-
foring av parallellimportorer.
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Forhallandet mellan det sirskilda foremalet
for varumirkesritten och nddvindigheten
av ompaketering

82. Den forsta, andra, fjirde och dttonde
fraga som har hanskjutits i malet Boeh-
ringer Ingelheim giller visentligen huru-
vida en varumirkesinnehavare kan
anvinda sin varumarkesritt f6r att hindra
en parallellimportér frin att foreta vissa
ompaketeringsitgirder, som enligt natio-
nell ritt betraktas som intrdng i innehava-
rens varumirke, om det inte foreligger
nigot hot mot det sdrskilda foremalet for
varumiarkesritten eller dess grundliggande
funktion eller om det inte dr nédvindigt f6r
parallellimportéren att foreta en sddan
ompaketering.

83, Det framgér av begiran om forhands-
avgdrande, som jag har ndmnt ovan, att
den nationella domstolen anser att EG-
domstolen inte har varit konsekvent d& den
har uppstillt de skilda villkoren avseende
det sirskilda féremélet f6r varumarkesrit-
ten respektive nédvindigheten av ompake-
tering,.

84. Enligt min mening foreligger det dock
ingen inkonsekvens eller motsigelse genom
att de olika villkoren har uppstillts, efter-
som dessa villkor dr relevanta pd olika
stadier under analysen av frdgan huruvida
en varumirkesinnehavare kan anvinda sin
varumarkesrdtt for att hindra en parallell-
importor frin att ompaketera varor som dr
forsedda med varumirken.



85. For det forsta framgdr det av rits-
praxis att en varumirkesinnehavare prima
facie har ritt att enligt artikel 30 forsta
meningen EG eller enligt artikel 7.2 i
direktivet motsitta sig att varumirket ater
anbringas efter ompaketering utan hans
tillstdnd. 53

86. Enligt min mening dr den principen
tillimplig pa samtliga typer av ompaketer-
ing som 4r i friga i de férevarande mélen,
eftersom i) samtliga dessa ompaketerings-
atgarder i princip kan skada den garanti
som varumdrket stdr fér, med inneborden
att en produkt som dr férsedd med detta
miérke inte har bearbetats av tredje man
utan tillstdnd av varumirkesinnehavaren,
samt ii) det sdrskilda foremalet fér varu-
mirkesritten inkluderar ritten att hindra
all anvindning av varumirket som &r
dgnad att forvanska denna ursprungsgaran-
ti, vilket dr fallet med samtliga dessa
ompaketeringstgirder, 54

87. For det andra #r utdvandet av denna
ritt att motsitta sig, enligt artikel 30 andra
meningen, inte berittigad om det utgér en
fortackt begrinsning av handeln mellan
medlemsstaterna,

88. Domstolen har i sin réttspraxis, vilken
har sammanfattats ovan, givit vigledning

53 — Domen i malet Hofftmann-La Roche (ovan fotnot 10),
Bunkt 8, sammanfattad i punkt 19 ovan; domen i malet
ristol-Myers Squibb (ovan fotnot §), punke 50, citerad i
punkt 32 ovan,
54 — Domen i milet Hoffmann-La Roche, punkt 7, samman-
fattad i punkt 18 ovan.
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rorande provningen av huruvida en varu-
miérkesinnehavares utévande av sin varu-
mirkesrdtt utgdr en fortickt begrinsning
av handeln i den mening som avses i
artikel 30 andra meningen.

89. Det framgér i synnerhet av denna
ridttspraxis att varumirkesinnehavarens
utévande av sin varumirkesrdtt utgdr en
fortdckt begrinsning om detta bidrar till en
konstlad avskiirmning av marknaderna. 35

90. En varumirkesinnehavares utévande
av dessa rittigheter bidrar till en konstlad
avskdrmning av marknaderna i det fall da
innehavaren anvinder olika forpackningar
i olika medlemsstater och ompaketering dr
nddvindig for att fa faktiske tilltrdde till
marknaden i importstaten, 56

91. Frdgan huruvida ompaketering dr néd-
vindig kan alltsd uppkomma vid prov-
ningen av huruvida en varumirkesinneha-
vares utdvande av sin varumarkesritt, trots
att det prima facie ir ricfirdigat enligt
artikel 30 forsta meningen, faktiskt &r
forbjudet enligt andra meningen.

$5 — Punke 10 i domen i milet Hoffmann-La Roche, samman-
fattad i punkt 20 ovan,

56 — Domen i mdlet Bristol-Myers Squibb, punkt 52 i domen,
citerad i punkt 34 ovan.
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92. Den hinskjutande domstolen och sva-
randena i malet Boehringer Ingelheim anser
dock att om ovanstdende resonemang utgor
en korrekt redogorelse fér domstolens
rdttspraxis, borde denna rittspraxis revide-
ras.

93. Den hinskjutande domstolen har pape-
kat att domstolen konstaterade foljande i
malet Bristol-Myers Squibb:

”Det framgdr av domstolens rittspraxis att
det enligt artikel 36 inte ar tillatet att gora
avvikelser frin den grundldggande princi-
pen om den fria rorligheten f6r varor inom
den gemensamma marknaden annat dn om
de dr motiverade for att virna rittigheter
som utgdr det sirskilda foremalet f6r den
industriella och kommersiella dganderitten
i fraga.” 57

94, Eftersom den hidnskjutande domstolen
anser det vara ett faktum att de ompake-
teringsdtgdrder som &r i friga i forfarandet
vid den nationella domstolen inte skadar
eller ens utsitter det sirskilda foremalet f6r
sbkandenas varumirkesrite for ndgon risk,
anser den att ingen avvikelse fran principen
om den fria rérligheten fér varor 4r moti-
verad. Begreppet nddvindighet dr ovid-
kommande fér ovannimnda grundlig-
gande princip.

95. Enligt min mening foreligger det dock
ingen motsigelse mellan 4 ena sidan det

57 — Punkt 42 i domen.
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ovan citerade uttalandet av EG-domstolen
och 4 andra sidan pastiendet att sékandena
i princip kan (siledes med reservation for
artikel 30 andra meningen) &beropa sin
varumirkesritt till och med i frdnvaro av
faktisk skada eller risk for skada. Dom-
stolens uttalande gjordes i ett resonemang
rérande tolkningen av artikel 7.2 i varu-
mirkesdirektivet. De foljande punkterna i
domen visar att domstolen bekrifrade den
dsikt som den hade framfort i malet
Hoffmann-La Roche i det avseendet att,
eftersom ompaketering var dgrad att for-
vanska ursprungsgarantin, varumdirkes-
innehavaren i princip kan &beropa sina
rattigheter fér att hindra att ompaketerade
varor marknadsférs. 58

96. En sidan tolkning innebir givetvis att
det kan uppstd fall dd varumirkesinneha-
varen pd s sitt kan dberopa sina réttighe-
ter dven om det i ett enskilt fall framgér att
det inte foreligger nagon faktisk skada f6r
det sirskilda féremalet for varumarket eller
dess grundliggande funktion. Jag delar
dock inte den hinskjutande domstolens
asikt att detta nodvindigtvis skulle vara
en motbjudande eller ologisk slutsats.

97. Det framgér av lydelsen i de relevanta
bestimmelserna i fordraget, si som dessa
har tolkats av domstolen, att ingrepp av

58 — Se sirskilt punkterna 47—49 i domen i maélet Bristol-
Myers Squibb.
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tredje man, till exempel en parallellimpor-
tor, i immateriella rdttigheter, till exempel
en varumirkesinnehavares rittigheter,
endast 4r motiverade enligt gemenskaps-
rdtten d4 det ohimmade utdvandet av
dessa rittigheter skulle ha en ogynnsam
verkan pd den fria rorligheten for varor.
Genom att inféra nodvindighetskriteriet
och didrmed rittfirdiga alla sddana ingrepp
som dr nodvindiga for att f3 faktiskt
tillerdde till marknaden i importstaten, har
domstolen utvecklat en teknik som pa ett
exakt sitt dterspeglar denna balans.

98. Man maste komma ihdg att ompake-
tering av en vara som #r forsedd med ett
varumirke, oavsett om varumirket Ater
anbringas pd den nya ytterférpackningen
eller om varumdérket enbart avldgsnas och
inte ersdtts, utgdr en sdvskilt ingripande
form av varumirkesintrang,.

99. Man méste dven hdlla i minnet att
flertalet av de "mal rérande ompaketering”
som diskuterats ovan r6r likemedel och att
likemedelsmarknaden, av de skidl som
kommer att diskuteras nedan$?, uppvisar
vissa sdrdrag som inte finns pd markna-
derna for manga andra varor,

100. Den hinskjutande domstolen och sva-
randena i milet Boehringer Ingelheim har

59 — Punkterna 112 och 113,

uttryckt farhdgor rérande vad de anser vara
en oundyviklig konsekvens av godkinnande
av ndédvindighetskriteriet sammantaget
med en strikt tolkning av begreppet nod-
vindighet, ndmligen att varumirkesinneha-
vare kommer att kunna &beropa varumir-
ken, trots att deras affdrsstrategi gdr ut pa
att avskdrma marknader. Men detta kom-
mer inte att bli foljden. Man méste komma
ihdg att nédvindighetskriteriet infordes av
domstolen enbart som ett exempel pd
agerande som bidrar till en konstlad
avskdrmning av marknaderna och som
alltsd utgor en fortickt begriinsning av
handeln mellan medlemsstater i den
mening som avses i artikel 30 andra
meningen i fordraget. Det dr enligt min
mening inte det enda exemplet. Jag kon-
staterade i mite f6rslag till avgdrande i
maélet Upjohn att om det kan visas att
varumirkesinnehavaren, genom sin praxis
att anviinda olika varumirken i olika med-
lemsstater, har for avsikt att avskdrma
marknaderna, skulle det i sig vara tillrsick-
ligt for att han inte skall kunna dberopa
sina varumadrkesrittigheter f6r att motsitta
sig att importren anbringar ett annat
varumirke, 60 Samma sak giller d det 4r
frdga om att dter anbringa ett mirke efter
ompaketering snarare dn ommirkning, 6!

101. Svarandena i malet Boehringer Ing-
elheim har dven dberopat domstolens dom i
malet SABEL 2 till stéd for sin dsike att
varumirkesinnehavare inte kan &beropa
sina rattigheter da vederbétligen dokumen-

60 — Punkt 42,
61 — Se punkt 51 ovan.
62 — Mal C-251/95 (REG 1997, s. 1-6191), punkterna 22—26.
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terad bevisning for att det sirskilda fore-
malet for varumirket har skadats saknas.
Malet SABEL gillde dock artikel 4.1 b i
direktivet, i vilken foreskrivs att ett varu-
miérke inte skall registreras eller om det dr
registrerat skall det kunna ogiltigférklaras
“om det pd grund av sin identitet eller
likhet med det dldre varumirket och iden-
titeten eller likheten mellan de varor eller
tjanster som ticks av varumirkena forelig-
ger en risk att allminheten forvixlar
dem...”. I denna bestimmelse krdvs det
alltsd uttryckligen att det faststills att det
foreligger en forvixlingsrisk. Forfarandet
vid den nationella domstolen i mélet Boeh-
ringer Ingelheim giller dock inte liknande
mirken eller liknande varor. Forfarandet
giller (dtminstone till viss del) anvind-
ningen av ett identiskt mirke pd identiska
varor. Malet giller intrdng enligt artikel
5.1 a, vilken inte kriver bevis fér ndgon
forvixlingsrisk (eller annan skada).

102. Den hinskjutande domstolen i maélet
Boehringer Ingelheim har i sin begdran om
férhandsavgorande angett att den har
utgdtt frin att sékandenas argumentation
om varumirkesintrdng enligt nationell ratt
ir dvertygande. Jag vill i forbigdende erinra
om att, vilket har antytts i den féregdende
punkten, begreppet intrdng numera har
harmoniserats genom varumdirkesdirekti-
vet 3, och nationell ritt har foljaktligen
inte lingre oinskrinkt bestimmanderitt
betriffande vilket agerande som skall
behandlas som intring,.

63 — Ovan fotnot 4.
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103. Jag drar foljaktligen slutsatsen att en
varumirkesinnehavare kan anvinda sin
varumirkesrdtt for att hindra parallellim-
portdren av ett likemedel frdn att ompa-
ketera varan, forutsatt att utnyttjandet av
denna ratt inte bidrar till en konstlad
avskdrmning av marknaderna mellan med-
lemsstaterna eller p4 annat sitt medfor en
fortdcke begriansning av handeln mellan
medlemsstaterna. En varumirkesinneha-
vare som anvinder sin varumirkesritt for
att forhindra en parallellimportor frin att
utfora nodvindig ompaketering bidrar till
sidan konstlad avskidrmning. Det édr den
ofrinkomliga slutsatsen av den réttspraxis
som har behandlats ovan och jag ser ingen
anledning att avvika frin denna rittspraxis.
Denna slutsats ger dock upphov till fragan
om hur “nédvindig” skall tolkas, vilken
jag nu kommer att behandla.

Innebérden av “nodvindig”

104. Den tredje frigan i mélet Boehringer
Ingelheim och frigan i malet Merck, Sharp
& Dohme giller omfattningen av begrep-
pet "nddvindig” som utvecklades av dom-
stolen som ett kriterium f6r att avgora
huruvida en varumirkesinnehavares dbero-
pande av sin varumdrkesritt bidrar till en
konstlad avskdrmning av marknaderna och
saledes utgdr en fortdckt begrinsning av
handeln i den mening som avses i artikel 30
andra meningen EG.
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105. Olika tolkningar av begreppet har
forts fram. Den hinskjutande domstolen i
malet Boehringer Ingelheim har i sin tredje
friga hivdat att det kan betyda antingen
att det "rimligen krivs... for att [importd-
ren skall] fa tilltride till” marknaden (jag
kommer nedan att behandla frigan vilken
marknad som 4r relevant, vilken ocksi tas
upp i den tredje frigan) eller *oumbirlig”
for detta dAndamal. S6kandena har av f6r-
stieliga skil hdvdat att “nédvindig” klare
betyder ”oumbiirlig?, medan svarandena,
av lika férstieliga skil, har hivdat att
(f6rutsatt att kriteriet 6ver huvud taget 4r
relevant) begreppet méste definieras med
hinsyn till det faktiska tillerddet till mark-
naden, i vid bemirkelse.

106. Det framgar av de yttranden som har
ingivits till domstolen att parternas
meningsskiljaktigheter avseende den kor-
rekta tolkningen av begreppet nddvindig-
het i stora delar dr en f6ljd av de uttalanden
som domstolen gjorde i sin dom i malet
Upjohn 64, och i synnerhet f6ljande stycken:

» Att anse att det villkor avseende avskirm-
ning av marknaderna som definieras i
domen i det ovannimnda madlet Bristol-
Myers Squibb m.fl. 4r tillimpligt pa fallet
med utbyte av ett varumérke innebir dven,
i motsats till vad Paranova har gjort
gillande, att det krivs att detta utbyte av
varumirke #ir objektive nédvandigt i den
mening som avses i den domen for att

64 — Ovan fotnot 20.

varumirkesinnehavaren inte skall kunna
hindra detta.

Av detta féljer att det ankommer pa de
nationella domstolarna att préva om de
omstindigheter som rdder vid tidpunkten
for saluféring gor det objektivt nddvindigt
att byta ut det ursprungliga varumirket
mot det som anvinds i importmedlems-
staten for att parallellimportéren skall
kunna féra ut produkten i frdga pd mark-
naden i denna stat. Detta villkor avseende
nédvindighet dr uppfylle om i ett bestdmt
fall forbudet fér importbren att ersitta
varumirket hindrar dennes faktiska till-
ging till marknaderna i importmedlems-
staten, Detta ir fallet om f6rfateningar eller
praxis i importmedlemsstaten hindrar salu-
foring av produkten i friga pd marknaden i
denna stat under det varumirke som den r
férsedd med i exportmedlemsstaten, S&
forhaller det sig med en regel om kon-
sumentskydd som forbjuder anvindning i
importmedlemsstaten av det varumirke
som anvinds i exportmedlemsstaten pd
grund av att det dr Zdgnat att missleda
konsumenterna.

Diremot ér villkoret avseende nédvindig-
het inte uppfyllc om utbytet av varumirket
uteslutande forklaras av parallellimports-
rens Onskan att uppnd en kommersiell
fordel.

Det ankommer pd de nationella domsto-
larna att i varje konkret fall beddma om det
har varit objektivt nédvindigt f6r parallell-
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importdren att anvidnda det varumérke som
anvinds i importmedlemsstaten f6r att
méjliggéra saluféring av de importerade
produkterna.” 65

107. Merck har av ovanstiende citat, och i
synnerhet det andra stycket, 66 dragit slut-
satsen att domstolen har konstaterat att
®att hindra” [to hinder] betyder “att for-
hindra” [to prevent], vilket i sin tur betyder
att géra omdjligt. Ompaketering 4r sdledes
endast tilldtet om saluféring annars skulle
vara oméjlig. Detta uttalande ar enligt min
mening alltfér sndvt. Det dr givetvis kor-
rekt att en regel eller praxis som férhindrar
tilltrade till marknaden, eller goér den
omoijlig, maste anses “hindra” sidant till-
tride. Det innebidr dock inte att endast
sddana regler eller sddan praxis vederbor-
ligen kan anses “hindra” tilltride. Dom-
stolen gav i nimnda stycke av dess dom i
malet Upjohn endast ett exempel pa
omstindigheter d4 ompaketering skulle
betraktas som nodvindig, och den avsag
inte att exemplet skulle vara uttémmande.

108. Det framgdr av domstolens uttalan-
den att ompaketering mdste vara “objek-
tivt” ndédvindig. Det kan siledes inte vara
parallellimportérens sak att avgora vad
som dr noddvindigt, vilket den norska
regeringen har hivdat. Uttalandet av den
hinskjutande domstolen i mélet Boehringer
Ingelheim att det alltid finns alternativa

65 — Punkterna 42—45 i domen.
66 — Punke 43,
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metoder fér ompaketering, varfor en viss
metod inte kan vara nddvindig, ar enligt
min mening av samma skil en missuppfatt-
ning.

109. Paranova har hédvdat att i vissa med-
lemsstater — man nimner Osterrike, Dan-
mark, och Finland (och dven Norge, i
Europeiska ekonomiska samarbetsomra-
det) — ges likemedelsprodukter i f6rpack-
ningar som forsetts med klistermdrken
varken tillstdnd for férsiljning eller god-
kinnande. Om detta ir korrekt, utgor det
ett klart exempel pd en situation dir
ompaketering skulle vara objektivt nod-
vandig for tilltrdde till marknaden.

110. Enligt min mening kan dock ompake-
tering korrekt betraktas som objektivt
nodvindig i andra, mindre klara situa-
tioner. Om den nationella domstolen kom-
mer fram till — vilket den hénskjutande
domstolen gjorde i maélet Boehringer Ing-
elheim — att det faktiskt finns ett ”utbrett
och pitagligt” motstdnd mot forpack-
ningar som forsetts med klistermarken hos
de berérda konsumenterna, och om f6ljden
av detta motstdnd 4r att parallellimporto-
ren faktiskt sett skulle uteslutas frdn mark-
naden om han inte tillits ompaketera,
skulle ompaketering enligt min mening
med sikerhet betraktas som objektivt nod-
vandig for att £ fakeiske tillerdde till mark-
naden, i den meningen att den rimligen
krdvs for att fa sidant tilltrdde. Aven om
det star klart att ”forfattningar [och] prax-
is” 67 inte kan omfatta rena konsumentpre-

67 — Malet Upjohn, punke 43, tergiven i punkt 106 ovan,
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ferenser, skulle ompaketering icke desto
mindre korrekt kunna betraktas som objek-
tive ndédviandig om dessa preferenser var
tillrickligt starka, utbredda och erkinda sa
att, till exempel ldkares {6rskrivningspraxis
eller apotekares inkdpspraxis paverkades
och ”faktiskt tilltrdde” nekades.

111. Det framgdr enligt min mening ocksa
av domstolens rittspraxis som behandlats
ovan att en viss metod fér ompaketering
inte kan betraktas som nédvindig, om en
annan metod som utgdr ett mindre ingrepp
i varumirkesinnehavarens rittigheter &
tillricklig for att parallellimportoren skall
f4 fakeiske tillerdde till marknaden i imp-
ortstaten. 58 Om den nationella domstolen
foljaktligen med st6d av fakta finner att
forpackningar som har forsetts med klis-
termarken har faktiske tilltrade till mark-
naden, kan det inte vara nodvindigt for
parallellimportoren att foreta mer ingri-
pande typer av ompaketering, sdsom pake-
tering i en ny férpackning.

112, Det bor vidare noteras att samtliga
mal som det har hiinvisats till ovan, med
undantag fér mélet Loendersloot som
endast behandlas till den del det bekriftar
de dldre rittsfallen, gillde likemedelspro-
dukter. Marknaden for l1dkemedelsproduk-
ter har flera sirdrag som i viktiga avseen-
den sirskiljer den frdn marknaderna foér
flera andra produkter. I synnerhet si fast-
stills eller paverkas i allmanhet priserna av
nationella reglerande organ och aterspeglar

68 — Sc punkt S5 i domen i malet Bristol-Myers Squibb,
dtergiven i punkt 34 ovan, och punkt 46 i domen i malet
Loendersloot, ssmmanfattad i punkt 53 ovan.

inte det normala spelet mellan utbud och
efterfrigan. Grossister och detaljhandlare
for likemedelprodukter kan inte justera
priser pé en viss nationell marknad fér att
oka forsiljningen. Vidare kan féljderna av
oférsiktig ompaketering av likemedelspro-
dukter fa aterverkningar pa folkhilsan och
séledes inte bara skada en varumirkes-
innehavares rittigheter.

113. Dessa sdrdrag pd marknaden ligger
mojligen till grund f6r domstolens uppen-
bara motvilja att oskiligt begrinsa varu-
mérkesinnehavarens ritc att motsitta sig
ompaketering. Den begrinsade inverkan
som normala marknadskrafter har pd en
hart reglerad marknad innebir exempelvis
att olika priser pd olika nationella mark-
nader inte nédvindigtvis beror pd att
innehavaren drar nytta av uppdelade natio-
nella marknader. P4 samma sitt kan det
innebdra att parallellimportérer, till skill-
nad frdn importérer av de flesta andra
produkter, inte kan anvinda sig av ldgre
priser for att vervinna eventuellt kon-
sumentmotstdnd mot deras importerade
produkter, Aterigen tycks det enligt min
mening som om domstolens rittspraxis
tillgodoser bada dessa motstridiga over-
viganden. A ena sidan skall till exempel
varumiérkesinnehavarens ritt att &beropa
artikel 30 férsta meningen EG for att
motsétta sig all ompaketering hindra salu-
foringen av importerade likemedelspro-
dukter som har lidit skada under ompake-
teringen, 4 andra sidan har importoren i
allménhet rite att omsorgsfullt ompaketera
i den utstrdckning som ar nddvindig fér att
f4 fakeiske tilltride till marknaden, och kan
davfér anvinda passande ompaketering
som ett medel for att Svervinna konsument-
motstdnd.

1-3737
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114, Swingward har hinvisat till domsto-
lens uttalande i mélet Upjohn att villkoret
avseende ndédvindighet inte skulle vara
uppfyllt om utbytet av varumirket (eller
att det ater anbringades) uteslutande f6r-
klarades av parallellimportorens 6nskan att
uppnid en kommersiell f6rdel, och har
hidvdat att detta mdste forstds som en
oskilig fordel eller en fordel som utgor
missbruk, och att endast under sidana
forhillanden kommer anvandning av maér-
ket vid paketering inte att anses nodvindig.

115, Det framgar dock av det ssmmanhang
i vilket domstolen gjorde detta uttalande i
malet Upjohn att den skiljelinje som dom-
stolen forsokte dra var mellan 4 ena sidan
faktorer utom parallellimportérens kon-
troll, till exempel nationella bestimmelser
och nationell praxis, och & andra sidan
importdrens énskan att maximera forsilj-
ningen. Ingrepp av import6ren som inte &r
nédvindiga fér att Svervinna objektiva
faktorer, utan vilka importoren anser skulle
oka forsiljningen, dr inte ”nddvindiga” i
den mening som avses i milet Upjohn.
Inget i domen tyder pd att domstolen
menade att ingrepp som ansdgs medféra
en ”skilig” (till skillnad frdn “oskilig”
eller "missbruk”) kommersiell frdel skulle
betraktas som nédvindiga. ¢°

116. Vad betriffar den andra aspekten av
den tredje frigan som har hinskjutits i
mélet Boehringer Ingelheim, ndmligen
huruvida parallellimportérens anvindning
av mirket méste vara nodvindig for act ge
honom tilltrdde till a) endast en del av

69 — Se dven punkt 54 i mitt forslag till avgdrande i mélet
Upjohn.
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marknaden for varorna eller b) hela mark-
naden for varorna, framgér det enligt min
mening av domstolens rittspraxis att nekat
tilltrade till en del av marknaden for
varorna inte kan tillitas. Det fSljer av
domen i malet Bristol-Myers Squibb 7%, i
vilken domstolen fastslog foljande:

*] detta avseende bor papekas att ndr
innehavaren, i enlighet med de bestimmel-
ser och den praxis som giller i import-
medlemsstaten, ddr anvinder flera olika
forpackningsstorlekar, dr det, for att dra
slutsatsen att det inte dr nodvindigt att
packa om varan, inte tillrickligt att fast-
stilla att en av dessa storlekar dven mark-
nadsfors i exportmedlemsstaten. Det skulle
nimligen foreligga en avskdrmning av
marknaderna om importoren enbart kunde
marknadsfora varan inom en begridnsad del

av marknaden i importmedlemsstaten”, 71

117. Den hinskjutande domstolen har
uppgett att det, enligt den bevisning som
har &beropats under forfarandet, inte fore-
ligger ndgot tvivel om att vissa apotekare
inte koper varor pd vilka klistermirken
anbringats pd grund av uppfattningen, ofta
baserad pi erfarenhet, att vissa av deras
kunder inte kommer att acceptera varorna,
vilket betyder att det finns en del av
marknaden frin vilken en vara pd vilken
klistermirken anbringats helt och hillet ér
utestingd. Jag godtar att om varan diri-
genom ir utestingd frdn marknaden, dr
paketering i nya forpackningar nddvindig
for att svarandena skall kunna f3 faktiskt
tilltrade till den berérda marknaden.

70 — Ovan fotnot 5, punkt 54 i domen.
71 — {Fotnoten avser endast den engelska texten.]
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118, Jag drar foljaktligen slutsatsen att en
parallellimportér med stéd av gemenskaps-
ritten har rdtt att ompaketera likemedels-
produkter till den del sddan ompaketering
rimligen krdvs for att importéren skall fa
faktiskt tilltrdde till marknaden i import-
medlemsstaten (eller till en betydande del
ddrav) och till den del andra, mindre
ingripande ompaketeringsmetoder inte
kan ge honom faktiskt tilltrdde till denna
marknad (eller en betydande del dirav).
I detta avseende maste hinsyn tas inte bara
till hinder enligt lag — till exempal regle-
ringskraven i importmedlemsstaten —
utan idven faktiska hinder, inklusive kon-
sumentmotstand, till exempel mot férpack-
ningar som forsetts med klistermarken,
som paverkar praxis vad giller férskrivning
eller expediering av likemedel.

119. Enligt min mening dr denna slutsats,
liksom min slutsats i den forsta frdgan72,
en korrekt tolkning av rittspraxis, s att de
konkurrerande intressena hos 4 ena sidan
parallellimportéren av att dra nytta av den
fria rorligheten for varor, och 4 andra sidan
varumirkesinnehavarens intresse av att
vdrna sina immateriella rittigheter, balan-
seras pd ett rimligt sdte, Jag vill dock
pépeka att denna balans kommer att rub-
bas, till men f6r den grundliggande princi-
pen om den fria rérligheten for varor, om
nationella processuella regler eller nationell
processuell praxis rérande bevisborda fak-
tiskt hindrar parallellimportéren fran att

72 — Se punkt 103 ovan.

styrka nodvindigheten av ompaketering
under vissa omstindigheter.

Kravet pa underciittelse

120. I den femte, sjdtte och sjunde frigan
som har hinskjutits i malet Boehringer
Ingelheim ombeds i huvudsak domstolen
att ompréva kravet pd underrittelse pa
forhand om ompaketering, som domstolen
inférde i sin #ldre réttspraxis. Den hén-
skjutande domstolen undrar sirskilt huru-
vida underrittelse trots allt krivs di den
foreslagna ompaketeringen inte skadar det
sirskilda foremalet f6r varumirkesritten,
och om s ir fallet, hur ldng tid i f6rvig
underrittelsen mdste limnas, och om den
mdste limnas av importdren eller om det 4r
tillvdckligt att varumirkesinnehavaren tar
emot den frin en annan killa, samt vad
foljden blir av underlaten underrittelse.

121. Boehringer Ingelheim har hivdat att
det inte finns ndgon anledning att omprova
det krav pa underrittelse pd forhand som
har utvecklats av domstolen. Detta krav
medfér inte nigon orimlig arbetsbérda for
parallellimportoren, och hindrar inte den
fria rorligheten fér varor, och det férsenar
inte saluféringen av de importerade pro-
dukterna och det gor inte deras saluforing
patagligt svarare. Eftersom kravet inte ir
beroende av att anvdndningen av varumér-
ket skadar det sirskilda foremalet for
varumirkestitten, kan varumirkesinneha-
varen motsétta sig all anvindning av hans
varumirke av en parallellimportér, om inte
importdren har underrittat honom pa for-
hand.
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122, Glaxo har hivdat att kravet pd under-
rittelse pd forhand inte dr betungande,
utan rimligt. Kravet bor uppstillas, vilket
domstolen konsekvent har krivt sedan
maélet Hoffmann-La Roche. Underrittelse
pa forhand maste ges av parallellimportd-
ren. Underrittelsen mdste foregd salufo-
ringen i tillrickligt god tid f6r att invind-
ningar skall kunna beaktas, och det méste
finnas en pafoljd for parallellimportéren
om denne underlater att limna underrit-
telse, eftersom det annars inte skulle fore-
ligga nagot incitament att uppfylla kravet
och underrittelse i praktiken aldrig skulle
limnas. Underrittelse 28 dagar i forvig
vore rimligt.

123. Swingward har hivdat att det f6ljer av
domstolens rittspraxis att kravet att en
importér skall underrdtta varumirkesinne-
havaren dr ett processuellt krav som d&r
avsett att forsdtea innehavaren i en position
varigenom han kan bevaka sina legitima
intressen. Kravet ir ett medel f6r att uppnd
ett indama3l, men det utgdr inte dndamalet i
sig. Enligt gemenskapens sprakbruk ar det
en sekundir, processuell rdttighet. Dirfér
dr proportionalitetsprincipen tillimplig.
Om ingen skada har férorsakats det sir-
skilda foremadlet f6r varumirkesritten, kan
en underliten underrittelse 6ver huvud
taget inte skada varumirkesinnehavaren,
Foljaktligen vore det oproportionerligt med
hinvisning till kravets syfte om underlaten-
heten skulle omvandla en oskadlig anvind-
ning av varumirket till ett varumarkes-
intring. Vad betriffar den tvddagarsperiod
som har foreslagits av den hinskjutande
domstolen, anser Swingward denna vara
rimlig. Slutligen har Swingward hivdat att
kravet pad underrdttelse dr uppfylle dé
innehavaren tar emot underrittelsen, oav-
sett om den limnas av importoren eller
inte.

I-3740

124. Den tyska regeringen har hdvdat att
om varumirkesinnehavaren inte har givits
tillriicklig information om typen av ompa-
ketering innan de ompaketerade varorna
fors ut pa marknaden, i tillrickligt god tid
for att kunna undersdka huruvida de krav
gillande ompaketering som har uppstillts
av domstolen ar uppfyllda, utgdr detta en
grund fér att hindra den parallellimportér
som foretar ompaketeringen frin att dbe-
ropa konsumtion av varumdrkesritten.
Underrittelse maste limnas i si god tid
att varumirkesinnehavaren kan utvirdera
den metod som anvinds. Underrittelsen
maste limnas av parallellimportéren.

125. Kommissionen har hivdat att kravet pa
underrittelse, kombinerat med mojligheten
for varumirkesinnehavaren att krdva att
parallellimportdren férser honom med ett
prov av den ompaketerade eller ommirkta
varan innan den bjuds ut till f6rséljning, gor
det mojligt for varumirkesinnehavaren att
forsikra sig om att det sdrskilda foremalet
for hans varumirkesritt skyddas. Kravet ar
darfor ett instrument for att skydda det
sirskilda féremalet for varumirkesrdtten.
Rittspraxis visar att domstolen avsig att
samtliga villkor som har uppstillts skulle
vara uppfyllda, innan en varumirkesinneha-
vare kunde berdvas ritten att motsitta sig
vidare saluféring av en ompaketerad like-
medelsprodukt. Det foljer av denna ritts-
praxis att en varumirkesinnehavare kan
motsitta sig sidan vidare saluféring, dd han
inte har underrittats om den planerade
anvindningen av hans mirke. Tidsfristen
for underrittelse mdste berdknas endast
med hinsyn till varumirkesinnehavarens
rittigheter, och kommer dérf6r normalt sett
att vara ganska kort. Den kommer att vara
lingre om parallellimportoren viljer att
limna underrittelse utan att samtidigt Gver-
sinda ett prov. I det fallet behovs extra tid
for att varumirkesinnehavaren skall kunna
besluta att begara ett prov och ta emot detta.
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126. Jag vill pdpeka att kravet pd under-
rdttelse hdrstammar frdn domen i
milet Hoffmann-La Roche,73 i vilken
domstolen fastslog att niringsidkaren,
med hidnsyn till varumirkesinnehavarens
intresse av att konsumenten inte vilseleds
ndr det giller varans ursprung, bara bor
tillerkdnnas ritt att silja den ompaketerade
varan under forutsdttning att han i forvig
underrittar varumirkesinnehavaren och
anger pd den nya férpackningen att varan
har ompaketerats av honom.

127.1 mélet Bristol-Myers Squibb74
fastslog domstolen att »varumirkesinneha-
varen... pd férhand [méste] underrittas om
att en vara... har packats om”, och speci-
ficerade att underrdttelsen maste limnas av
importoren. I milet Loendersloot”S upp-
repade domstolen detta uttalande vad gil-
ler sidrskile likemedelsprodukter, och till-
lade att till och med i det stérre samman-
hang som férhdllandena i det aktuella
mélet utgjorde (ommirkning av whisky)
“[har det] tagits tillricklig hinsyn till de
intressen som innehavaren av varumirket
har, sdrskilt hans intresse av att bekdmpa
efterbildning, om [importdren] pa férhand
underrittar innehavaren om saluféringen
av de ommirkta varorna”, 76

128. Kravet att parallellimportéren pa for-
hand limnar underrittelse till varumirkes-
innehavaren innan den ompaketerade
varan bjuds ut till férséljning har alltsa en
gedigen bakgrund och dr baserat pa starka
grunder.

73 — Ovan fotnot 10, punkt 12 i domen,

74 — Ovan fotnot 5, Eunkt 78 i domen, sammanfattad i punkt 42
ovan, och punkt 79 och domslutet i domen, 4tergiven i
punkt 43 ovan,

75 — Ovan fotnot 6,

76 — Punkterna 30, 47, 48 och 49 i domen,

129. Den hidnskjutande domstolen i mélet
Boehringer Ingelheim 4r dock tveksam till
huruvida kravet dr limpligt nir ingen
skada har fororsakats det sdrskilda fore-
mélet for varumirkesriteen,

130. Enligt min mening kan kraver pa
underrittelse inte vara beroende av om
det sidrskilda foremalet for varumarkesrit-
ten faktiskt har férorsakats skada. Det
framgér av domstolens rittspraxis, vilket
har diskuterats ovan, att ompaketeringen i
sig kan skada det sirskilda foremélet for
varumdrket enligt domstolen. Underrittelse
pa forhand till varumérkesinnehavaren ger
denne tillfille att kontrollera huruvida det
foreligger faktiska men for det sdrskilda
foremélet {6r varumirket eller dess grund-
laggande funktion. Att avskaffa kravet pa
underrittelse skulle ge parallellimportéren
rdtten att redan frdn borjan avgéra huru-
vida den metod fér ompaketering som
foretagits faktiske skadar varumirkesinne-
havarens legitima intressen. Det skulle
strida mot de mycket klara instruktioner
som domstolen har givit sedan kravet pa
underrittelse infordes i malet Hoffmann-La
Roche, det forsta mélet som gillde ompa-
ketering, v 1978. Jag ser ingen anledning
att dndra rittspraxis pa detta sitt.

131. Jag ser inte heller ndgot skil att
avvika frdn domstolens klara instruktioner
att underrictelsen skall limnas av paral-
lellimportéren. Swingward har hévdat att
eftersom Medicines Control Agency
(MCA) i Forenade Kungariket undesrittar
varumérkesinnehavaren dd myndigheten
beviljar en produktlicens (parallellimport),
ges varumirkesinnehavaren dirigenom till-
ricklig underrdttelse om planerade paral-
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lellimporter. Jag kan av tva skil inte godta
detta argument. .

132. Fér det forsta framgar det av det prov
som bifogats Boehringer Ingelheims ytt-
rande att en underrittelse frin MCA inte
innehaller nigon information om hur pro-
dukten i frdga har ompaketerats. Den kan
didrfér under alla omstindigheter inte
utgdra ndgon underrittelse i den mening
som avses i domstolens rittspraxis.

133. Fér det andra maste parallellimporto-
rer i hela unionen vara medvetna om sina
skyldigheter och hur dessa uppfylls. Upp-
fyllandet av ett krav som har inforts av
domstolen kan inte vara avhingigt av
regelverket i en viss medlemsstat. Ett krav
pa att importdren underrittar varumarkes-
innehavaren #r enkelt att tillimpa och
enkelt att uppfylla, vilket saledes bidrar till
en enhetlig tillimpning av gemenskapsrit-
ten.

134, Vad betriffar den tidsfrist som krivs
for underrittelsen, dr det sjilvklart att den
mdste vara rimlig. Tidsfristen méste i
synnerhet vara tillricklig f6r att varumdr-
kesinnehavaren — som nir det giller like-
medelsprodukter vanligtvis 4r ett stort
foretag med flera avdelningar, mojligen i
fler 4n ett land, som alla legitimt berors av
frigan — skall kunna avgora huruvida
den foreslagna forpackningen édr accepta-
bel. Jag anser att en tidsfrist pa tre till fyra
veckor generellt sett vore rimlig. Jag vill
nidmna att British Association of Parallel
Importers har foreslagit tre veckor, enligt
Boehringer Ingelheim. Det kan eventuellt i
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ett enskilt fall foreligga synnerliga omstin-
digheter som skulle kunna motivera en
kortare eller ldngre tidsfrist. Huruvida sa
dr fallet far avgdras av den nationella
domstolen.

135. Slutligen frigar den nationella dom-
stolen vad féljden bor bli av underlaten
underrittelse. I férfarandet infér den dom-
stolen har det hivdats att det vore absurt
om en varumirkesinnehavare skulle kunna
blockera parallellimporter under siddana
omsténdigheter, eftersom dven om det finns
ett krav pd underrittelse vore det full-
standigt oproportionerligt att tilldta en
varumirkesinnehavare att hindra vidare
saluféring av parallellimporterade produk-
ter pd grund av underldtenhet att iaktta ett
processuellt krav, i ett fall ddr det sirskilda
foremalet for varumirkesritten inte har
skadats.

136. Slutsatsen tycks dock oundvikligen
vara den att om en parallellimportor
underliter att underritta varumarkesinne-
havaren i rimlig tid i férvig om ompake-
teringen, utgdr denna ompaketering ett
intring. Den formulering som domstolen
anvinde i malen Hoffmann-La Roche och
Bristol-Myers Squibb visar att den avsag att
samtliga krav som uppstilldes i dessa fall,
inklusive kravet pa underrittelse pd for-
hand, skulle vara uppfyllda innan en varu-
mirkesinnehavare forlorar sin ritt att mot-
sitta sig ompaketering. Dessutom forelig-
ger det pragmatiska argumentet att ansvar
for intrang dr den enda realistiska sanktio-
nen mot underlitenhet av en parallellim-
portor att limna underrittelse i f6rvig, och
det skulle inte tjina nigot syfte om dom-
stolen inforde ett krav utan nigon sank-
tion.
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Forslag till avgorande

137. Jag anser foljaktligen att de frigor som har hanskjutits till domstolen i de
férevarande mélen bor besvaras pa foljande sitt:

I mal C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

Artikel 7.2 1 rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ger inte en varumirkes-
innehavare ritt att motsitta sig saluforingen av ett likemedel som har forts ut pa
marknaden under hans varumirke, nir importdren har packat om varan och ter
har anbringat varumirket pd forpackningen samt 6vriga villkor som anges i
EG-domstolens dom i de férenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93,
Bristol-Myers Squibb m.fl., dr uppfyllda (dvs. varan i férpackningen har inte
dndrats, det finns en tydlig uppgift om tillverkare och ursprung, varken
varumdrkets eller dess innehavares anseende har dsamkats skada genom en dilig
forpackning samt varumarkesinnehavaren har underrittats om att det ompake-
terade likemedlet salufors), om det rimligen krivs att varan packas om och att
varumirket ter anbringas for att importoren skall fi faktiskt tilltride till
marknaden i importmedlemsstaten (eller till en betydande del ddrav) och till den
del andra, mindre ingripande ompaketeringsmetoder inte kan ge honom faktiskt
tilltrdde till denna marknad (eller till en betydande del ddrav). I detta avseende
mdste hinsyn tas inte bara till hinder enligt lag — till exempel regleringskraven i
importmedlemsstaten — utan dven faktiska hinder, inklusive konsumentmot-
stdnd, till exempel mot férpackningar som har forsetts med klistermirken, som
paverkar praxis vad giller f6rskrivning eller expediering av likemedel.
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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MALEN C-143/00 OCH C-443/99

I m3l C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl.:

1)

Varken artiklarna 28 och 30 EG eller artikel 7.2 i rddets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumdarkeslagar hindrar att en varumirkesinnehavare anvinder sin
varumirkesritt for att hindra parallellimportéren av ett likemedel fran att
ompaketera varan, forutsatt att utnyttjandet av denna ritt inte bidrar till en
konstlad avskdrmning av marknaderna mellan medlemsstaterna eller pa
annat sitt medfér en fortickt begrinsning av handeln mellan medlems-
staterna. En varumirkesinnehavare som anvinder sin varumirkesrétt for att
forhindra en parallellimportdr fran att utféra nodvandig ompaketering bidrar
till en sddan konstlad avskdrmning.

Ompaketering 4r nddvindig om den rimligen krdvs for att importéren skall fa
faktiske tilltrade till marknaden i importmedlemsstaten (eller till en betydande
del dirav) och till den del andra, mindre ingripande ompaketeringsmetoder
inte kan ge honom faktiskt tilltride till denna marknad (eller till en betydande
del dérav). I detta avseende maste hinsyn tas inte bara till hinder enligt lag —
som till exempel regleringskraven i importmedlemsstaten — utan &dven
faktiska hinder, inklusive konsumentmotstand, till exempel mot forpack-
ningar som forsetts med klistermirken, som péaverkar praxis vad giller
forskrivning eller expediering av ldkemedel.

En parallellimportér som vill saluféra ompaketerade varor under ett
varumirke méste under alla omstindigheter limna varumérkesinnehavaren
underrittelse i rimlig tid i forvig. Underrittelse tre till fyra veckor i forvig ar
normalt sett att betrakta som rimligt. En parallellimportér som har underlatit
att ldmna varumirkesinnehavaren underrittelse i rimlig tid i forvig kan inte
aberopa artikel 30 EG eller artikel 7.2 i direktivet d4 talan avseende intrdng
vicks mot honom.
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