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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 27 februari 1997

1. Genom de frigor Hoge Raad der Neder-
landen (Nederlindernas hogsta domstol) har
stillt till domstolen 1 detta mal begirs att
domstolen, med avseende pd en parallellim-
portérs ommirkning av alkoholdrycker,
ytterligare utvecklar de principer som har
faststillts 1 dess rittspraxis angdende paral-
lellimport av ompaketerade likemedel. Friga
uppkommer sirskilt om en innehavare av ett
varumirke kan iberopa ett varumirke for att
hindra ommirkning av alkoholdrycker som
gors 1 syfte att avligsna identifieringsmirken
som innehavaren uppges ha anvint for aut
kontrollera parallellimport och uppticka
bristfalligheter i sitt forsiljningsnit.

Bakgrunden och den nationella domstolens
fragor

2. Forfarandet vid de nederlindska domsto-
larna inleddes ursprungligen ir 1990, och
parterna i detta férfarande har upprepade
ginger andrat sina yrkanden. Parterna ir inte
ens 1 detta skede ense om de exakta omstin-
digheterna 1 milet, och en stor del av sam-
mantridet vid domstolen upptogs av diskus-
sioner om dessa omstindigheter, vilka inte
forefaller helt ha klarlagts av de nationella

* Originalsprik: cngelska.

domstolarna. De frigor som har uppkommit
i milet vid den nationella domstolen verkar
dock vara tillrickligt klara for att domstolen
skall kunna tillhandahilla Hoge Raad ett

anvindbart svar,

3. Frits Loendersloot, som vid tidpunkten
for omstindigheterna 1 milet uppenbarligen
drev handel i form av ett enmansbolag, ir ett
transportforetag 1 Nederlinderna, vars verk-
samhet uppges innefatta bland annat "avkod-
ning” av flaskor med skotsk whisky som
skall anvindas fér parallellhandel. Med
avkodning avses avligsnande av identifie-
ringsnummer som  producenterna  har
anbringat pd dessa flaskor. Parterna ir emel-
lertid inte ense om skilen till varfér Loen-
dersloot skulle dgna sig it denna aktivitet
och inte heller om de exakta syften som
dessa identifieringsnummer var avsedda att
tillgodose. Parterna ir inte heller ense om
vare sig hur minga eller vilken typ av num-
mer som flaskorna ar férsedda med, eller var
de exakt har anbringats. Det férefaller som
om Loendersloot 1 &tminstone vissa fall
avligsnar eller delvis avligsnar ctiketter med
producenternas varumirken och antingen
ater anbringar dessa etiketter eller byter ut
dem mot liknande etiketter. T vissa fall ar
sjilva etiketterna forsedda med de identifie-
ringsnummer som Loendersloot férséker att
avligsna, medan numren i andra fall har
anbringats pi flaskorna och tickts av etiket-
ten.
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4. De andra parterna 1 mélet vid den natio-
nella domstolen ar 15 bolag, som har bildats
enligt antingen skotsk eller engelsk ritt. Jag
kommer nedan fér bekvimlighets skull att
gemensamt kalla dem Ballantine m. fl. De
framstiller kind skotsk whisky, som
Ballantine’s, Long John, ] & B, Johnnie Wal-
ker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich och
William Grant’s. Ar 1990 vickte Ballantine
m. fl. talan vid Arrondissementsrechtbank te
Breda (lokal domstol som démer 1 forsta
instans) mot Loendersloot och ansokte om
forbud for Loendersloot att utféra i huvud-
sak foljande handlingar:

a) Avligsnande av identifieringsnummer
frin whiskyflaskor som har framstillts av
Ballantine m. fl.

b} Avligsnande frin dessa flaskor av de
varumirken som innehas av Ballantine
m. fl., och nytt anbringande av varumirkena,
antingen genom att de ursprungliga eti-
ketterna iter anbringas eller genom att de
byts ut mot kopierade etiketter.

c) Avligsnande frin dessa flaskor av impor-
torens namn, och utbyte av detta namn
mot namnet pi en importér som inte
har nigot avtalsférhillande med Ballan-
tine m. fl.
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d) Avligsnande frin dessa flaskor av ordet
“pure” (ren).

e) Export av de pd detta sitt behandlade
flaskorna till handlare i Frankrike, Spa-

nien, England, Forenta staterna och

Japan.

5. Loendersloot har under hela forfarandet
hivdat att dessa handlingar (om de har
begitts, vilket Loendersloot i vissa hinseen-
den har férnekat) inte ir ritsstridiga och att
de ir nédvindiga fér att bedriva parallellim-
port. Loendersloot har gjort gillande att Bal-
lantine m. fl. har f6r avsikt att avskirma
marknaderna inom och utanfér gemenskapen
for att uppritchdlla konstlade prisskillnader.
Det har pastitt att Ballantine m. fl. fSrséker
hindra importérer av skotsk whisky i lig-
prislinder frin att utféra leveranser till hog-
prislinder och att identifieringsnumren pi
whiskyflaskor gor det mgjligt at kartlagga
dessa importdrer genom att spira firdvigen
for de flaskor som dyker upp pa "fcl” mark-

nadcr.

6. Ballantine m. fl. har under hela férfaran-
det kraftfullt fornekat dessa pistdenden. De
har istillningen att identifieringsnumren
yanar fullt legitima syften, sisom att ater-
kalla defekta varor och att bekimpa efter-
bildning. De har férnekat att de skulle ha
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for avsikt att avskirma marknaderna inom
gemenskapen.

7. Genom beslut av den 21 juli 1992 medde-
lade Arrondissementsrechtbank forbud for
Loendersloot att avligsna identifieringsmar-
ken frin flaskorna och férpackningarna samt
att exportera varorna utan deras identifie-
ringsmirken (de férbud som omnimns 1
punkterna a och e ovan).' Den beslutade
dessutom att Ballantine m. fl. skulle fram-
ligga bevisning om de varumirkesrittigheter
som de uppgav att de hade (punkt b ovan)
och tillit dem att nirmare forklara vilket
intresse de hade av att fi de f6rbud som de
hade ansékt om enligt punkterna ¢ och d
ovan (avligsnande och utbyte av import-
rens namn, och avligsnande av ordet
“pure”).

8. Loendersloot éverklagade detta beslut till
Gerechtshof  ’s-Hertogenbosh  (regional
domstol som démer 1 andra instans). Det
yrkade att Gerechtshof skulle upphiva
beslutet, avgora milet 1 sak och ogilla alla
yrkanden frin Ballantine m. fl. Aven de
senare overklagade och vidholl sina yrkan-
den frin den f6rsta instansen.

9. I beslut av den 28 mars 1994 upphivde
Gerechtshof delvis beslutet frin Arrondisse-
mentsrechtbank och ogillade yrkandet frin
Ballantine m. fl. om férbud att avligsna iden-
tifieringsnummer och att exportera varorna
utan deras identifieringsmirken. Vad betrif-

1 — Sc ovan punku 4.

far det pastidda varumirkesintringet forkla-
rade Gerechtshof emellertid att Arrondisse-
mentsrechtbank hade gjort en riktig bedom-
ning nir den fann att ett avligsnande och ett
nytt anbringande av ett varumirke som gors
av tredje man ir liktydigt med férbjuden
anvindning av detta varumirke och att den
dirfor hade fattat ett korrekt beslut di den
ilade Ballantine m. fl. att framlagga bevisning
om de varumirkesrittigheter som de uppgav
att de hade. Gerechtshof godtog inte Loen-
dersloots argument att artiklarna 30 och 36 i
fordraget utgjorde hinder for att bevilja det
sokta forbudet 1 friga om varumirken. Den
ansig att den ensamritt som en innechavare
av ett varumirke har att anbringa ett varu-
mirke utgjorde en del av det sirskilda fore-
milet f6r varumirken och att de av Ballan-
tine m. fl. sdkta férbuden inte stred mot
artiklarna 30 och 36, eftersom Loendersloot
inte gjorde gillande att varumirkena i sig (i
motsats till identifieringsnummer) anvindes
for att pi konstlad vdg avskirma markna-
derna.

10. Loendersloot &verklagade Gerechtshofs
beslut till Hoge Raad, sdvitt avsdg den ritts-
liga beddmningen. Direfter inkom aven Bal-
lantine m. fl. med ett 6verklagande. I beslut
av den 3 november 1995 faststillde Hoge
Raad underritternas avgéranden, enligt vilka
ett avligsnande och ett nytt anbringande av
ett varumirke som gors av tredje man utan
samtycke av innehavaren av varumirket ir
forbjudet enligt nationell ritt, nimligen
enligt Benelux Merkenwet (lag 1 Benelux om
varumirken). Vidare ansdg sig Hoge Raad
inte kunna meddela nigot beslut betriffande
de argument som rorde artiklarna 30 och 36 1
fordraget utan att férst ha inhimtat fér-
handsavgérande frin Europeiska gemenska-
pernas domstol. Den har dirfor stillt
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féljande frigor angiende tolkningen av artik-
larna 30 och 36 i fordraget till domstolen:

”1) Skall det sirskilda féremilet for de rit-
tigheter som ar knutna tll ett varu-
mirke anses innefatta den ritt som en
innehavare av ett varumirke har enligt
nationell ritt att, 1 friga om alkohol-
drycker som han har framstillt, mot-
sitta sig att en tredje man avligsnar eui-
ketter som innehavaren har anbringat pi
flaskor och pa forpackningar som inne-
héller dessa flaskor, och som ir férsedda
med hans mirke, efter det att han har
fort ut dryckerna pid marknaden inom
gemenskapen i dessa férpackningar, och
att samme tredje man senarc &ter
anbringar dessa etiketter eller byter ut
dem mot liknande etiketter, utan att va-
rans ursprungliga beskaffenhet pd nigot
sitt dirigenom skadas?

2) For det fall etiketterna byts ut mot
andra liknande etiketter, uppkommer di
ett annat lige om tredje man uteldimnar
uppgiften ’pure’ som forekommer pi de
ursprungliga etiketterna och/eller, i
forekommande fall, byter ut importé-
rens namn mot ett annat namn?

3) Om friga 1 skall besvaras jakande, men
innehavaren av varumirket anvinder sig
av den ritt som anges i nimnda friga
for att hindra tredje man frin att
avligsna de identifieringsmirken som
innehavaren har anbringat pi eller under
etiketterna for att goéra det mojlige for
honom att uppticka bristfilligheter 1 sin
férsaljningsorganisation och dirigenom
kunna bekimpa parallellhandel med sina
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varor, skall di en sidan anvindning av
varumirkesritten anses utgéra en for-
ticke begrinsning av handeln mellan
medlemsstaterna’ som syftar ull att
dstadkomma en avskirmning av mark-
naderna?

4) I vilken min piverkas svaret pd friga 3
av att innchavaren av varumirket har
anbringat dessa identifieringsmirken,
antingen i enlighet med en rittslig skyl-
dighet eller frivilligt, men 1 alla hindel-
ser 1 syfte att gora det mojligt att dter-
kalla en vara och/eller for att begrinsa
sitt produktansvar och/eller for ate
bekimpa efterbildning, eller, 1 férekom-
mande fall, endast fér att bekimpa
parallellhandel?”

11. T milet vid domstolen har skriftliga ytt-
randen inkommit frin Loendersloot, Ballan-
tine m. fl., Forenade konungariket Storbri-
tannien och Nordirland och kommissionen,
vilka samtliga var foretridda vid sammantri-

det.

Fordragsbestimmelser och rittspraxis som
ir relevanta i malet

12. Innan vi undersoker frigorna frin Hoge
Raad, kan det vara indamélsenligt att fast-
stilla vilka grundliggande principer som ir



LOENDERSLOOT

tillimpliga pi detta omride, sisom de foljer
av fordraget och av domstolens rittspraxis.

13. D4 en innehavare av ett varumirke enligt
nationell ritt medges att anvinda sitt varu-
mirke for att hindra import och férsiljning
av varor som lagligen har férts ut pd mark-
naden 1 en annan medlemsstat, ir det likey-
digt med en 4tgird med verkan motsvarande
en kvantitativ importrestriktion i den mening
som avses 1 artikel 30. P4 samma sitt innebir
ett medgivande att anvinda ett varumirke
f6r att hindra export av sidana varor till
andra medlemsstater en dtgird med verkan
motsvarande en kvantitativ exportrestriktion
som strider mot artikel 34 i fordraget.

14. Enligt den férsta meningen i artikel 36
hindrar inte artiklarna 30 och 34 {érbud eller
restriktioner som grundas pd hinsyn tll
industriell och kommersiell dganderitt.
Vidare fastslds i den andra meningen 1 arti-
kel 36 att sidana forbud eller restriktioner
inte fir uigdra ett medel for godtycklig dis-
kriminering eller innefatta en forrickt
begrinsning av handeln mellan medlemssta-
terna.

15. Artikel 36 medger undantag frin den fria
rorligheten f6r varor pa dessa grunder endast
1 den mén undantagen ar nodvindiga for att
skydda rittigheter som utgdr det sirskilda
foremalet for sidan aganderitt. Det sirskilda
foremilet for en varumirkesritt innefattar en
garanti for innehavaren av ett varumirke att
kunna anvinda varumirket nir en vara férs
ut pi marknaden fér férsta gingen och att

han dirigenom skall skyddas mot konkur-
renter som vill utnyttja varumirkets stallning
och anseende genom att silja varor som otill-
borligen har férsetts med detta. Av detta fol-
jer att en innehavare av ett varumirke i prin-
cip inte kan dberopa sin ritt till varumirket
for att hindra den fria rérligheten for en vara
som lagligen har forts ut pd marknaden av
honom eller med hans samtycke. I dessa fall
anses hans ensamritt att anvinda mirket ha
konsumerats. Om detta inte vore fallet,
skulle han kunna avskirma inhemska mark-
nader och dirigenom begrinsa handeln mel-
lan medlemsstaterna iven nir en sidan
begransning inte dr nédvindig for att siker-
stilla indamilet med den ensamritt som
varumirket medfér. 2

16, Under vissa omstandigheter har inneha-
varen av ett varumirke emellertid ritt act
hindra ytterligare saluféring. Rickvidden av
hans ritt foljer av ett varumirkes grundlig-
gande funktion, vilken ir att fér konsumen-
ten eller den slutlige anvindaren garantera
mirkesvarans ursprungsidentitet si att denne
utan risk fér forvixling kan sirskilja varan
frin varor som har ett annat ursprung.?
Varumirkesritten medfér dessutom att inne-
havaren kan locka och hilla kvar kunder
med hjilp av kvaliteten pi sina varor eller
yinster, vilket inte ir mojligt annat in om

2 — Dom av den 8 juni 1971 i mil 78/70, Metro (Rec. 1971,
s. 487), av dcn 31 oktober 1974 i mil 16/74, Winthrop
(Rec. 1974, 5. 1183), av den 9 juli 1985 i mil 19/84, Pharmon
(Ree. 1985, s. 2281), och av den 17 oktober 1990 i mal
C-10/89, HAG II (Rcc. 1990, s. I-3711).

3 — Dom av den 23 maj 1978 i mil 102/77, Hoffmann-La Roche
(Rec. 1978, s. 1139), punkt 7, av den 10 oktober 1978 i mil
3/78, American Home Products (Rec. 1978, 5. 1823), punk-
terna 11 och 12, och domen i det ovannimnda milet HAG
11, punkt 14
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det finns sirskiljningstecken som gor det
mojligt att identifiera dem.

17. Av detta foljer att en innchavare av ett
varumirke, oavsett om en vara som ir
forsedd med ett mirke lagligen har saluférts
av innehavaren eller med hans samtycke, kan
motsitta sig all anvindning av mirket som
kan f6rvanska ursprungsgarantin i den
mening som hir avses.

18. D2 domstolen tillimpade dessa principer
pd ompaketering av likemedel for parallell-
handel 1 rittsfallet Hoffmann-La Roche mot
Centrafarm, forklarade den att artikel 36
skall forstds si, att en innchavare av ett varu-
mirke har ritt att 3beropa sina rittigheter
som innehavare fér att hindra att en
importdr salufér en vara som har f6rts ut pd
marknaden 1 en annan medlemsstat av inne-
havaren eller med hans samtycke, om denna
importdr har paketerat om varan i en for-
packning som har férsetts med varumirket.
Domstolen tillade emellertid att innehavaren
av varumirket inte kunde 3beropa sina rit-
tigheter pd detta satt,

— om det faststills att innehavarens utnytt-
jande av varumirkesritten mot bakgrund
av hans saluféringssystem bidrar till en

4 — Dom av den 11 juli 1996 i dc forenade milen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m. fl. (REG
1996, s. 1-3457), i dc forcnade milen C-71/94, C-72/94 och
C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. 1-3603), och i mal
C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. 1-3671).
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konstlad avskirmning av medlemsstater-
nas marknader,

— om det pivisas att ompaketeringen inte
kan piverka varans ursprungliga beskaf-
fenhet,

— om innehavaren av varumirket har
underrittats 1 férvig om saluforingen av
den ompaketerade varan, och

— om det anges pd den nya férpackningen
vem som har foretagit ompaketeringen. 5

19. 1 domen i maélet Bristol-Meyers Squibb
m. fl.,, som avkunnades efter det att denna
begiran om férhandsavgérande hade inkom-
mit, klargjorde domstolen dessa forutsitt-
ningar ytterligare. Jag kommer senare i detta
forslag till avgdrande att nirmare underséka
den forsta forutsittningen, det vill siga
konstlad avskirmning av marknaderna, som
ar av sirskild betydelse 1 detta mal.

20. Det dr emellertid dven lampligt att inled-
ningsvis hinvisa till domstolens bedémning i

5 — Domen i milet Hoffmann-La Roche (ovan fotnot 3),
punkt 14.
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friga om de ovriga fSrutsittningar som en
parallellimportér miste iaktta vid sidan
ompaketering, sisom de har utvecklats i
rittsfallet Bristol-Myers Squibb m. fl. ¢ Jag
skulle sirskilt vilja pipeka att domstolen,
trots att kravet pd att varans ursprungliga
beskaffenhet inte fir piverkas avser varans
beskaffenhet inuti férpackningen, uttalade att
en olimplig utformning av den paketerade
varan, sirskilt om den ir bristfallig, av dilig
kvalitet eller slarvigt gjord, skulle kunna
skada varumirkets anseende. 7

Tvi inledande frigor

21. Det ir mot denna bakgrund som de fr3-
gor som Hoge Raad 1 detta mél har stillt all
domstolen bér bedémas. Innan jag gor det
skall jag emellertid kort behandla tvi inle-
dande frigor. Det kan forst noteras att fri-
gorna frin Hoge Raad ror tolkningen av fér-
draget, sirskilt artikel 36, och att den inte har
stillt ndgon frdga som ror tolkningen av
ridets dircktiv 89/104.8 Medlemsstaterna
skulle den 31 december 1992 ha inférlivat
detta direktiv, genom vilket det sker en till-
nirmning av vissa nationella bestimmelser
om varumirkesritt. Av sirskild betydelse ir
artikel 7 1 direktivet, vilken har rubriken
Konsumtion av de rittigheter som ar knutna

6 — I punkt 67 och féljande punktier. Sc dven punkt 58 och fél-
jande punkter i den ovan i fotnot 4 nimnda domen i milet
Eurim-Pharm, och punkt 39 och {6ljandc punkter i den ovan
i fotnot 4 nimnda domen i milet MPA Pharma.

7 — Punkterna 75 och 76 i domen.

8 — Ridcts férsta dircktiv 89/104 av den 21 december 1988 om

tillndrmningen av crnas varumirkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1).

till ett varumirke, och dir foljande fore-
skrivs:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt
att forbjuda anvindningen av varumirket for
varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pi marknaden under
varumirket inom gemenskapen.

2, Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren
har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sirskilt nir
varornas beskaffenhet har forindrats eller
forsimrats efter att de har forts ut pi mark-
naden.”

22. Under sammantridet diskuterades frigan
om domstolen skulle bedéma om direktivet
skall tillimpas pid omstindigheterna i detta
mil. Som jag pdpekade i mitt forslag till
avgorande 1 mailet Bristol-Myers Squibb
m. fl,, ? ir ett f6rbud ett ritsligt medel som ir
avsett att forhindra att intring uppkommer
eller upprepas 1 framtiden. Alla f6rbud av de
nationella domstolarna efter det att ett for-
handsavgérande har meddelats 1 férevarande
mal rér med nédvindighet perioden efter det
att direktivet tridde i kraft. Domstolen klar-
gjorde emellertid i ratesfallet Bristol-Myers
Squibb m. fl. att artikel 7 i direktivet, och
sirskilt dess andra punkt, skulle tolkas pid

9 — Nimnd ovan i fotnot 4, punkt 58 i [orslaget till avgdrande.
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samma sitt som domstolen har tolkat artik-
larna 30 och 36 i fordraget. I punke 50 i
domen fastslog domstolen f5ljande:

”1 enlighet med denna rittspraxis skall alltsd
artikel 7.2 i direktivet tolkas pd si sitt att
varumirkesinnehavaren ritisenligt kan mot-
satta sig fortsatt marknadsforing av et lake-
medel nir importoren har paketerat om
varan och iter har anbringat varumirket pd
denna, sivida inte de fyra forutsittningar
som har formulerats i .. domen i mailet
Hoffmann-La Roche ir uppfyllda.”

23. Aven om jag anser att domstolen skall
besvara frigorna sisom de har formulerats av
Hoge Raad, tror jag foljaktligen inte att en
tillimpning av direktivet skulle ge ett annat
resultat.

24. For det andra har Ballantine m. fl. gjort
gillande att artikel 30 inte ir tillimplig pd
omstindigheterna i detta mil, varfor frigorna
frin Hoge Raad om tolkning av artikel 36
skulle sakna relevans. De har hivdat att det
inte dr friga om den fria rorligheten for
varor mellan medlemsstaterna, eftersom
Loendersloot exporterar ommirkta flaskor
till tredje land. De har dessutom fornekat act
deras ritt att motsitta sig att deras varumir-
ken iter anbringas kommer 1 konflikt med
bestimmelserna om fri rérlighet; Loenders-
loot hindras inte pa nigot sitt frin att expor-
tera skotsk whisky 1 de ursprungliga
flaskorna tll andra medlemsstater, och Bal-
lantine m. fl. kan inte férstd pd vilket sitt

1-6236

det skulle vara enklare att exportera
ommirkta flaskor in att exportera de
ursprungliga flaskorna.

25. Dessa argument &vertygar mig inte. I
mil enligt artikel 177 1 f6rdraget ir domsto-
len i princip skyldig att besvara de frigor
som en nationell domstol har stille till den.
Nir det 1 ett mal hivdas att de frigor som
har hinskjutits inte beh6ver besvaras, ir det
endast om dessa frigor ir uppenbart irrele-
vanta i milet vid den nationella domstolen
som domstolen inte besvarar dem. 10 I fére-
varande mil har Hoge Raad fastslagit, eller i
varje fall antagit, att om de av Ballantine
m. fl. sokta forbuden beviljades, vilka grundas
pi en overtridelse av varumirkeslagstiftning,
skulle detta begrinsa den fria rorligheten fér
varor och nodvindiggdra ett berittigande
enligt artikel 36 i férdraget. Jag ser inget skl
till att domstolen skulle godta ett siddant
antagande. Aven om det kanske inte ir helt
klart om de av Ballantine m. {l. s6kta férbu-
den skulle hindra Loendersloot frin att
exportera skotsk whisky till Nederlinderna,
bor man inte desto mindre ha  dtanke att ett
av dessa forbud har tll syfte att forbjuda
Loendersloot att exportera ommirkta flaskor
till ete antal medlemsstater (nimligen Frank-
rike, Spanien, Italien och Forenade kungari-
ket). Om detta forbud beviljades, skulle det
uppenbarligen vara liktydigt med en dtgird
motsvarande en kvantitativ exportrestriktion,
som omfattas av artikel 34 1 fordraget. Hoge

10 — Se till exempel dom av den 11 juli 1991 i mil C-368/89,
Crispoltoni (Rec. 1991, s. 1-3695), punkt 11,
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Raad hade dirfér fog for att till domstolen
hinskjuta frigan om berittigande enligt arti-

kel 36.

26. Vad betriffar argumentet att Loenders-
loot dr i sin fulla ritt ate exportera flaskor
som inte har ommirkts, dr det nddvindigt att
bedéma frigorna frin Hoge Raad utifrin
antagandet att parallellhandel med de be-
rérda varorna inte skulle vara méojlig sivida de
inte var ommirkta. Om detta antagande ir
riktigt (vilket ir en omstindighet som det
ankommer pd de nationella domstolarna att
faststilla), verkar Ballantine m. fl:;s ibero-
pande av sina varumirkesrittigheter for att
férhindra ommirkning klart sisom ett han-
delshinder som maéste berittigas enligt arti-

kel 36 i fordraget.

Frigorna frin Hoge Raad

27. Jag skall nu behandla de frigor som
Hoge Raad har stillt. De frigestillningar
som uppkommer ir 1 huvudsak foljande:

a) Har innehavaren av ett varumirke ratt att,
sedan varor som av honom eller med hans
samtycke har forts ut pd marknaden,
motsitta sig att etiketter som ir férsedda
med mirket avligsnas och byts ut mot
liknande etiketter di varans beskaffenhet
inte har forstorts? Blir svaret pi denna

friga annorlunda om ordet “pure” ute-
limnas frdn etiketten och importdrens
namn byts ut mot ett annat namn?

b) Om innchavaren av ett varumirke har
denna ritt, utgdr di dess anvindning en
fortickt begriansning av handeln som syf-
tar till att Astadkomma en konstlad
avskirmning av marknaderna, nir den ir
avsedd att hindra att identifieringsnum-
mer som anvinds for att kartligga
parallellimport avligsnas? Vilken vikt
skall tillmitas den omstindigheten att
identifieringsnumren  har  anbringats
antingen 1 enlighet med en ritslig skyl-
dighet eller frivilligt i syfte att gora det
mdjligt att dterkalla en vara, att begrinsa
det produktansvar som innehavaren av ett
varumirke har eller f6r att bekimpa efter-
bildning eller endast. f6r au bekimpa
parallellhandel?

28. Det forefaller som om svaren pi dessa
fragor delvis f6ljer av de ovannimnda princi-
perna som domstolen har faststille 1 sina tidi-
gare avgoranden, sarskilt 1 rdusfallen
Hoffmann-La Roche!' och Bristol-Myers
Squibb m. fl. 12. Den grundliggande princip
som foljer av dessa domar tycks vara fol-
jande. En innchavare av ett varumirke kan
inte iberopa sina varumirkesrittigheter fér
att hindra en parallellimportér frin att

11 — Ovan fotnot 3.
12 — Ovan fotnot 4.
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paketera om varor som ir férsedda med
varumirket och frin att &ter anbringa varu-
mirket pd de ompaketerade varorna, om det
faststills att innehavarens utnyttjande av
varumirkesritten bidrar till en konstlad
avskirmning av medlemsstaternas markna-
der, forutsatt att denna ompaketering

i) inte férvanskar ursprungsgarantin,

ii) inte paverkar varans ursprungliga beskaf-
fenhet, och

i1) inte skadar varumirkets anseende.

Det kan noteras att dven detta sista krav, om
varumirkets anseende, till viss del kan anses
knutet till ursprungsgarantin, som ir varu-
mirkets grundliggande funktion, eftersom
en olimplig utformning av den paketerade
varan mycket vil skulle kunna medféra att
konsumenterna vilseleds i friga om varans
ursprung.

29. Vad betriffar den tredje och den fjirde

forutsittningen som fastslogs 1 rittsfallet
Hoffmann-La Roche, enligt vilka det krivs
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att innehavaren av varumirket 1 férvig
underrittas om saluféringen av den ompake-
terade varan och att det pd den nya férpack-
ningen anges vem som har foretagit ompake-
teringen, forefaller det som om dessa
forutsittningar endast ar mer specifika och
detaljerade och ir avsedda att, i varje fall
betriffande likemedel, sikerstilla att den
grundliggande principen, sisom den har for-
mulerats ovan, iakttas.

30. Domstolens rittspraxis angidende ompa-
ketering har hittills utvecklats med avseende
pa likemedel, medan detta mal rér ompake-
tering av alkoholdrycker, i1 synnerhet whisky.
I den min den grundliggande principen
berdrs kan jag inte se ndgot skl till att gora
atskillnad mellan olika varukategorier. Prin-
cipen ir densamma: Den ritt som innehava-
ren av ett varumirke har att bestimma det
satt pd vilket hans varor skall vara utformade
miéste under dessa omstindigheter vika for
kravet pi den fria rorligheten for varor, dock
alltid med férbehill for vissa villkor som ir
nodvindiga for att bevara varumirkets
grundliggande funktion.

31. Det sitt pd vilket principen tillimpas kan
emellertid variera beroende pid omstindighe-
terna. Olika varor kan bedémas olika. I
milet Bristol-Myers Squibb m. fl. var det till
exempel av betydelse att de ifrigavarande
likemedlens ursprungliga beskaffenhet eller
funktion kunde férsimras, om viss betydel-
sefull information avseende varans art, sam-
mansittning, effekt, anvindning eller férva-
ring utelimnades. Sidana bedémningar
forefaller vara av mindre vikt i forevarande
mil.
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32. Likasi kan det vara oriktigt att anta att
den tredje och den fjirde forutsittningen
som fastslogs 1 riusfaller Hoffmann-La
Roche, vilka mi vara visentliga betriffande
likemedel, skall ollimpas pi samma sitt
betriffande alla varor och oavsett i vilken
utstrickning de berérda varorna  har
ommirkts, hur obetydlig ommirkningen dn
ir. I forevarande mil behdver denna frige-
stillning inte behandlas, eftersom Hoge Raad
inte har stillt nigra frigor om dessa forut-
sattningar.

33. Enligt min mening skulle domstolen
under alla omstindigheter gi utéver de
ramar som den ges i artikel 177 1 fordraget
om den fillde avgdrande angiende alla
aspekter  rérande  ompaketering  och
ommirkning som en parallellimportér kan
foreta betriffande olika typer av varor. Nir
domstolen vil har uttalat den eller de grund-
liggande principerna, miste det vara pi de
nationella domstolarna som det ankommer
att 1 de mil som ir anhingiga vid dem ull-
limpa dessa principer.

34. Domstolen har numera, sivitt det ir
friga om ett varumirkes anseende, gett en
nédvindig vigledning i rittsfallet Bristol-
Myers Squibb m. fl., dir den betonade vikten
av likemedels utformning fér allminhetens
fértroende f6r produkternas kvalitet och
integritet, och forklarade att en utformning
som ir bristfallig, av dilig kvalitet eller slar-
vigt gjord skulle kunna skada varumirkets
anseende. Jag kan visserligen anta att varje
form av diligt gjord ompaketering (inklusive
mirkning) i friga om hégt ansedd skotsk
whisky kan skada varumirkets anseende. Det
maste emellertid hillas i minnet att ommirk-
ning under alla omstindigheter endast ir

tillitlig 1 den begrinsade utstrickning som ir
nédvindig for att underlitta parallellimport.
Det torde dirfér inte vara friga om nidgon
visentlig paverkan av varans image. Jag
skulle vilja tilligga att den ommirkning som
det dr friga om i forevarande mal under alla
omstindigheter tycks innebira ett visentligt
mindre ingripande i varans utformning in
den ompaketering som var aktuell i milet
Bristol-Myers Squibb m. fl. Om frigan
skulle uppkomma, férefaller det som om den
nationella domstolen, innan den férbjuder
ommirkning, miste forsikra sig om att det
ror sig om en visentlig forsimring av varans
utformning som skulle kunna paverka varu-
mirkets anseende.

35. Hoge Raad har sirskilt f6rhort sig om
tre frigor, nimligen

a) utelimnandet av ordet pure”,

b) utbytet av importdrens namn mot ett
annat namn, och

¢) avligsnandet av identifieringsmirken.
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36. Samtliga tre frigor miste bedémas mot
bakgrund av den forsta férutsittning som
faststilldes 1 ritesfallet Hoffmann-La Roche,
nimligen konstlad avskirmning av medlems-
staternas marknader. Vad betriffar utelim-
nandet av ordet “pure” har Loendersloot
gjort gillande att detta ord inte fir anvindas
enligt lagstiftningen i vissa av de linder som
det exporterar varor till (det har inte angett

vilka).

37. Det {orefaller som om domstolens avgd-
rande i malet Bristol-Myers Squibbm. fl,
som meddelades medan det forevarande
milet var anhingigt, ger adekvat vigledning 1
denna friga. I det milet fastslog domstolen
bland annat f6ljande:

"Innehavarens anvindning av varumirkesrit-
ten for att motsitta sig marknadsféring
under detta varumirke av varor som har
packats om av en tredje man kan bidra till att
avskirma marknaderna mellan medlemssta-
terna, sirskilt nir innehavaren har fért ut ett
identiskt likemedel pi marknaden i olika
forpackningar i olika medlemsstater och
varan inte, i den beskaffenhet vari den har
salts av rittsinnehavaren 1 en medlemsstat,
kan importeras och féras ut pi marknaden 1
en annan medlemsstat av en parallellimpor-
tor.

Av detta fSljer att innehavaren av ett varu-
mirke inte kan motsitta sig att varan packas
om i en ny yttre férpackning nir foérpack-
ningen, i den storlek som innehavaren anvin-
der i den medlemsstat dir importdren har
kopt varan, inte kan marknadsféras 1 import-
medlemsstaten 1 friga, bland annat om detta
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beror pi bestimmelser eller inhemsk praxis
som innebar att enbart férpackningar av en
viss storlek ir tillitna, bestimmelser pi sjuk-
forsikringsomridet som gor att ersittningen
for sjukvirdskostnader ir beroende av for-
packningsstorleken eller vil etablerad praxis
avseende utskrivning av recept, som bland
annat grundar sig pd de storleksnormer som
rekommenderas av yrkesorganisationer och
sjukférsikringsinstitutioner.

[...] innehavaren [kan] motsitra sig att varan
packas om i en ny yttre férpackning nidr
tmportoren har mojlighet att utforma en for-
packning som kan marknadsféras i import-
medlemsstaten, till exempel genom att pi den
yttre eller inre ursprungliga frpackningen
anbringa nya etiketter som ir avfattade pi
importmedlemsstatens  sprik, genom att
ligga till en ny bruksanvisning eller ett nytt
informationsblad pd importmedlemsstatens
sprik eller genom att ersitta en tilliggspro-
dukt som inte kan godkinnas i importmed-
lemsstaten med en liknande produkt som har
erhillit ett sidant godkinnande.” 13

38. Domstolen fortsatte med att forklara den
grundliggande princip som skall iakttas vid

13 — Punkt 52— 55 i domen,
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tillimpning av forutsittningen om konstlad
avskirmning av marknaderna enligt f6ljande:

"Ritten fér innehavaren av en varumirkes-
ritt som ir skyddad i en medlemsstat att
motsitta sig marknadsfdring under varumir-
ket av ompaketerade varor fir nimligen
enbart begrinsas 1 den min som ompakete-
ring som importdren foretar dr nddvindig
for att kunna marknadsféra varan i import-
medlemsstaten.” 14

39. Det ir dirfér som det ankommer pi de
nationella domstolarna i forevarande mal att
faststilla om avlidgsnandet av ordet "pure” ar
nédviandigt for att folja de begrinsningar
som gors gillande av vissa medlemsstater till
vilka Loendersloot &nskar  importera
varorna. Det skulle kunna hivdas att utelim-
nandet av ordet "pure” kan piverka mirkets
anseende. Detta verkar emellertid osannolikt,
om vissa medlemsstater kriver att ordet skall
avlagsnas.

40. De tv4 andra frigor som Hoge Raad har
hanskjutit kriver emellertid att domstolen
ytterligare klargdr de forutsittningar som
faststilldes 1 rittsfallet Hoffmann-La Roche.
Loendersloot har pistitt att importdrens
namn har bytts ut och att identifieringsnum-
ren har avligsnats f6r att hindra Ballantine
m. fl. frin att bekimpa parallellhandel genom
att utbva pitryckning pa sina iterfSrsiljare.
Detta pistiende har bestritts av Ballantine
m. fl., som har svarat att omnimnandet av
importérens namn och anvindningen av

14 — Punkt 56 i domen.

identifieringsnummer tjinar andra, legitima,
syften.

41. 1 detta hinseende skiljer sig detta mail
frin tidigare mal, eftersom behovet av att
mirka om varorna inte uppkommer till f5ljd
av nddvindigheten att méta saluféringskrav i
importstaten utan frin det pistidda behovet
av att hindra innehavaren av ett varumirke
frin att kunna spira varors fardvig och
utdva pitryckning pd iterforsiljare for att
hindra parallellimport. Om man tar hinsyn
till den grundliggande princip som ligger
bakom avgorandet i milet Bristol-Myers
Squibb m. fl., som &terges ovan 1 punke 38, ir
det emellertid klart att en importor, med for-
behill for att de férutsittningar jakttas som
avser att sikerstilla en varas ursprung, kvali-
tet och anseende, miste kunna mirka om
varor, om detta ar nédvindigt for att bedriva
parallellhandel. Om sa inte vore fallet, skulle
en innchavare av ett varumirke, genom att
3beropa sin varumirkesritt, pi ett konstlat
sitt kunna avskirma medlemsstaternas mark-
nader. Det ankommer pi de nationella dom-
stolarna att faststilla om detta krav har iakt-
tagits 1 detta mal.

42. Det ar aven betriffande denna friga rele-
vant att hinvisa till rittsfallet Bristol-Myers
Squibb m. fl., i vilket domstolen uttalade f6l-
jande:

»

att domstolen anvinder uttrycket ’en
konstlad avskarmning av marknaderna’ inte
innebir att importéren miste visa att
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varumirkesinnehavaren, genom att fora ut en
identisk vara pi marknaden i olika forpack-
ningar 1 olika medlemsstater, medvetet har
forsoke att avskirma marknaderna mellan
medlemsstaterna. Domstolen har nimligen,
genom att papeka att det méste vara friga om
en konstlad avskirmning, velat understryka
att innehavaren alltid kan dberopa sin varu-
mirkesritt for att motsitta sig marknadsfs-
ring av ompaketerade varor nir detta moti-
veras av  nodvindigheten att  virna
varumirkets grundliggande funktion, efter-
som den avskirmning som féljer av detta 1 53
fall inte kan anses vara konstlad.” 15

43. Slutligen har Hoge Raad frigat vilken
vikt som skall tillmitas den omstindigheten
att identifieringsnumren kan ha anbringats
pa varorna i enlighet med rittsliga skyldighe-
ter eller frivilligt 1 syfte att géra det mdjlige

Forslag till avgorande

att dterkalla en vara, att begrinsa produktan-
svar och att bekimpa efterbildning. Det ir
uppenbart att nummer som gdr det mojligt
att identifiera det parti som en vara hér il
kan tjina legitima allmdnna intressen, sirskilt
konsumentskyddet. Enligt artikel 2 i ridets
direktiv 89/396/EEG 16 ir det till exempel
férbjudet att marknadsfora ett livsmedel som
inte ir forsett med en mirkning med vars
hjilp det gir att identifiera vilket parti livs-
medlet hor ull. I vilken omfattning en paral-
lellimportér lagligen kan avligsna ett identi-
fieringsnummer, som antingen har anbringats
frivilligt eller ull f6ljd av en gemenskaps-
rittslig cller nationell bestimmelse, pi den
grunden att det anvinds i syfte att spira
parallellimport, ir en friga for sig som inte
omfattas av ramen {or frigorna frin Hoge
Raad, vilka endast ror utévandet av varumir-
kesrittigheter. Det ir uppenbart att man inte
med stod av enbart varumirkesrittigheter
kan motsitta sig att sidana identifierings-
nummer avligsnas.

44. De av Hoge Raad hinskjutna frigorna bor foljaktligen, enligt min mening,

besvaras enligt f6ljande:

1) En innchavare av ett varumirke kan inte utdva sin varumirkesritt for att, i
friga om alkoholdrycker som han har framstillt, motsitta sig att tredje man

15 — Punk: 52,
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16 — Ridcts dircktiv 89/396 av den 14 juni 1989 om identifika-
tionsmirkning av livsmedclspartier (EGT L 186, 1989,
s. 21).
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avligsnar etiketter som innehavaren har anbringat pd flaskor och pi forpack-
ningar som innehdller dessa flaskor, och som ir foérsedda med hans mirke,
efter det att han har fort ut dryckerna pid marknaden inom gemenskapen i
dessa forpackningar, och att dessa etiketter senare dter anbringas, om det fast-
stills att innchavarens utnyttjande av varumirkesritten bidrar till en konstlad
avskirmning av marknaderna mellan medlemsstaterna, forutsatt att denna
ompaketering

1) inte férvanskar ursprungsgarantin,

i} inte pdverkar varans ursprungliga beskaffenhet, och

ii1) inte skadar varumirkets anseende.

En innehavare av ett varumirke kan under samma forutsittningar inte utbva
sina varumirkesrittigheter f6r att motsitta sig att uppgiften “pure” som fore-
kommer pi de ursprungliga etiketterna utelimnas och/eller att importérens
namn byts ut mot ett annat namn.

En innchavare av ett varumirke kan under samma férutsittningar inte utdva
sina varumirkesrittigheter for att motsitta sig att identifieringsmirken som
han har anbringat pi eller under etiketterna avligsnas.
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