THE WELLCOME FOUNDATION
DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 22 december 2008 *

I mal C-276/05,

angéende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av
Oberster Gerichtshof (Osterrike) genom beslut av den 24 maj 2005, som inkom till
domstolen den 6 juli 2005, i mélet

The Wellcome Foundation Ltd

mot

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (referent) och C. Toader,

* Rattegangssprak: tyska.
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generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handlaggaren K. Sztranc-Stawiczek,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 3 april 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— The Wellcome Foundation Ltd, genom L. Wiltschek och E. Tremmel, Rechtsan-
walter,

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, genom R. Schneider, Rechtsanwalt,

— Greklands regering, genom O. Patsopoulou, G. Alexaki och M. Apessos, samtliga
i egenskap av ombud,

— DPortugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,
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THE WELLCOME FOUNDATION

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och. H. Kramer, bada
i egenskap av ombud,

och efter att den 9 oktober 2008 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13,
volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

Begiran har framstillts i ett méal mellan The Wellcome Foundation Ltd (nedan kallat
Wellcome), innehavare av det Osterrikiska varumirket ZOVIRAX, och Paranova
Pharmazeutika Handels GmbH (nedan kallat Paranova) avseende likemedel av méarket
ZOVIRAX, som har forts ut pd marknaden i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska
samarbetsomridet (nedan kallat EES) av Wellcome eller av tredje man, parallellim-
porterats av Paranova och marknadsforts av sistnimnda bolag i Osterrike efter
ompaketering.
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Tillampliga bestimmelser

De gemenskapsriittsliga bestdmmelserna

I artikel 7 i direktiv 89/104, under rubriken "Konsumtion av de rdttigheter som é&r
knutna till ett varumérke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett varumérke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anviandningen av varumaérket
for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pA marknaden under
varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gélla nér innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sérskilt nér varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsdmrats efter att de har forts ut pa marknaden.”

Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har édndrats i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, jamférd med punkt 4 i bilaga XVII till detta
avtal, sa att den dverensstimmer med ndmnda avtal. Uttrycket "inom gemenskapen”
har séledes ersatts med orden ”i en avtalsslutande part”.
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De nationella bestammelserna

Enligt 10b.1 § i lagen om skydd f6r varumérken (Markenschutzgesetz) ger varumérket
inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man att anvéinda varumaérket f6r varor som av
innehavaren, eller med innehavarens samtycke, har forts ut pd marknaden i EES-
omradet under varumirket. Enligt ordalydelsen i 10b.2 § i denna lag dr 10b.1 §
i densamma inte tilldimplig nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
forsdljning av varorna, sérskilt ndr varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsamrats efter det att de har forts ut pA marknaden.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Wellcome ér innehavare av bland annat tva sterrikiska ordmérken ZOVIRAX och det
osterrikiska ord- och figurmarket ZOVIRAX, samtliga registrerade for varor i klassen
farmaceutiska preparat. Varumirkena anvinds med Wellcomes samtycke i Osterrike av
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Paranova dr lakemedelsgrossist och marknadsfor likemedel av varumarket ZOVIRAX
i forpackningar om 60 tabletter pa 400 mg (ZOVIRAX 400/60) i bland annat Osterrike.
Lékemedlen har forts ut pd EES-landernas marknader av Wellcome eller av tredje man
med detta bolags samtycke och har forvéirvats av Paranovas moderbolag pa den
reguljira ldkemedelsmarknaden.
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Paranova marknadsfor dessa likemedel i en ny forpackning som till det yttre helt skiljer
sig fran originalférpackningen. Pa framsidan av denna nya forpackning uppges,
i tryckbokstéver i fetstil, att varan har “ompaketerats och importerats av Paranova”. Pa
forpackningens sidor och baksida finns tillverkarens namn angivet i normal stil.
Kanterna pa den nya forpackningen har forsetts med en likadan bla bard som den som
Paranova regelmaissigt anvinder for de lakemedel som marknadsfors av bolaget.

I en skrivelse av den 12 maj 2003 informerade Paranova ett 6sterrikiskt systerbolag till
Wellcome om sin avsikt att saluféra ZOVIRAX 400/60 i Osterrike. Skrivelsen inneholl
fargkopior av forpackningens utsida, tablettkartorna och bipacksedeln. Ett engelskt
systerbolag till Wellcome anmodade dérvid Paranova att i framtiden sédnda sina
marknadsforingsuppgifter till GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property
(nedan kallat Glaxo). Paranova anmodades ocksa att inkomma med fullstindiga
prover av varje forpackningstyp, uppgifter om exportlidnder och en redogorelse for de
ndrmare skélen for ompaketeringen.

Paranova, som hade redogjort for skilen for ompaketeringen men inte laimnat nigra
upplysningar om exportlandet for lakemedlen i fraga, uppmanades én en gang av Glaxo
att inkomma med uppgifter om exportland och att mer exakt uppge skilen for
ompaketeringen. Paranova informerades samtidigt om att det saknades anledning att
placera uppgifterna rorande parallellimportoren pa ett sa idgonfallande stille och att
anvinda en storre och tydligare skrift for dessa uppgifter &n for uppgifterna rérande
tillverkaren. Invéindningar riktades ocksa mot att den nya forpackningen forsetts med
tva fargade barder med sirskiljningsférmaga.

Glaxo begirde vidare in fullstindiga prover av samtliga forpackningstyper.
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Den 4 juni 2003 meddelade Paranova att det av produktionstekniska skl inte var
mojligt att 6verlimna fullstindiga prover av den firdiga forpackningen, i synnerhet da
Glaxo inte var berett att sta for kostnaderna.

Paranova importerar ZOVIRAX 400/60 fran Grekland. I Grekland séljs ZOVIRAX
i forpackningar om 70 tabletter. I Osterrike ar den tillatna forpackningsstorleken 60
tabletter.

Wellcome yrkade att Handelsgericht Wien skulle meddela ett interimistiskt beslut om
att Paranova omedelbart skulle forpliktas upphora att i forvarvsverksamhet i konkur-
renssyfte erbjuda och/eller marknadsfora ompaketerade likemedel i Osterrike,
i synnerhet likemedlet ZOVIRAX, vars forpackningar har forsetts med, eller
fortfarande anger, varumirken fér vilka Wellcome atnjuter varumirkesskydd i Oster-
rike om

— uppgiften pa forpackningen om det bolag som har paketerat om varan ar stérre och
tydligare och/eller har en mer framtradande placering d4n uppgiften om tillverkaren,

— den nya forpackningens kanter ér forsedda med likadana firgade, i synnerhet bla,
bérder med en bredd péa ungefir 5 mm som dem som Paranova ofta anvéinder for
sina varor,

— detta bolag inte pa vederborligt sitt, innan varan fors ut pa marknaden i den nya
forpackningen, har informerat Wellcome om den forestdende marknadsforingen
och, i synnerhet, om exportland och de ndrmare skélen f6r ompaketeringen.

I-10505



15

16

17

18

DOM AV DEN 22.12.2008 — MAL C-276/05

Genom beslut av den 7 maj 2004 bif6ll Handelsgericht Wien delvis Wellcomes ansokan
om interimistiska atgérder. I andra instans bif6ll Oberlandesgericht Wien den
28 januari 2005 den forsta och den tredje ovanndmnda punkten i ansokan och avslog
den andra punkten i denna.

Bada parterna i malet vid den nationella domstolen har 6verklagat genom revisions-
talan till Oberster Gerichtshof.

Oberster Gerichtshof har uppgett att det som dr avgérande for bedomningen av den nya
forpackningen dr fragan huruvida det ska visas att ompaketeringen av varan &r
nodvindig for att det faktiska tilltradet till marknaden inte ska hindras endast med
avseende pa ompaketeringen av varan som sddan. Om denna fraga besvaras jakande,
uppkommer en foljdfraga, ndmligen efter vilka kriterier utformningen av den nya
forpackningen ska bedomas. I forevarande fall finns tvd moéjligheter. Man kan antingen
gora en bedomning enligt principen om minsta mojliga ingrepp pa mérket eller bedoma
utformningen av den nya forpackningen med hénsyn till om den &r sddan att
varumirkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Den hinskjutande domstolen
vill ocksa fa omfattningen av parallellimportorernas informationsskyldighet klargjord.

Under dessa omstdndigheter beslutade Oberster Gerichtshof att vilandeforklara malet
och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:
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"1 a) Ska artikel 7 i direktiv 89/104 ... och domstolens réttspraxis avseende denna
artikel tolkas s, att det inte endast ska visas att nyttjandet av varumérket bidrar
till att pa ett konstlat sdtt avskirma marknaderna med avseende pa
ompaketeringen i sig, utan dven med avseende pa utformningen av den nya
forpackningen?

Om denna friga besvaras nekande:

b) Ska utformningen av den nya forpackningen bedémas med héansyn till
principen om minsta mojliga ingrepp eller (enbart) med hinsyn till om den
ar sadan att varumadrkets eller dess innehavares anseende kan skadas?

2. Ska artikel 7 i direktiv [89/104] och domstolens rittspraxis rorande denna
artikel tolkas sd, att parallellimportéren har uppfyllt sin informationsskyldighet
forst nar varumérkesinnehavaren ocksé har underrittats om exportland och om de
ndrmare skélen for ompaketeringen?”

Forfarandet vid domstolen

19 Genom beslut av den 20 september 2005 forklarade domstolens ordférande malet
vilande fram till dess att domstolen avkunnat dom i méalet C-348/04.
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Domstolen har meddelat dom i nimnda mal (dom av den 26 april 2007 i mal C-348/04,
Boehringer Ingelheim m.fl,, REG 2007, s. I-3391).

Genom skrivelse av den 30 maj 2007 meddelade den hidnskjutande domstolen EG-
domstolen att den vidholl sin begéran om férhandsavgoérande avseende fragorna 1b och
2.

Genom beslut av den 15 juni 2007 forordnade domstolens ordférande att forfarandet
skulle aterupptas.

Provning av tolkningsfragorna

Frdga 1b

Domstolen fastslog i punkt 3 i domslutet i sin dom av den 11 juli 1996 i de férenade
mélen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996,
s. 1-3457), att artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att varumarkesinnehavaren
lagligen kan motsdtta sig fortsatt marknadsforing av ett lakemedel ndr importoren har
packat om varan och ater har anbringat varumérket pa denna, utom under foljande
omsténdigheter:

I-10508



THE WELLCOME FOUNDATION

Det faststills att innehavarens dberopande av varumérkesrétten for att motsétta sig
marknadsforing av ompaketerade varor under detta varumaérke bidrar till att pa ett
konstlat sétt avskdrma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta ér bland annat
fallet ndr innehavaren i olika medlemsstater har fort ut ett identiskt likemedel pé
marknaden i olika forpackningar och den ompaketering som importoren foretar
dels dr nédvéndig for att marknadsfora varan i importmedlemsstaten, dels foretas
under sddana forhallanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan paverkas
dérav.

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

P& den nya férpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares
namn.

Varans utformning efter ompaketeringen é&r inte sddan att varumérkets eller dess
innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far inte forpackningen vara
bristfillig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

Importoren underréttar pa forhand varumérkesinnehavaren om att den vara som
har packats om bjuds ut till forsédljning och, om innehavaren begir det,
tillhandahéller honom ett prov av den vara som har packats om.
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Detta sistndmnda villkor gor det mojligt for varumérkesinnehavaren att kontrollera att
ompaketeringen inte foretas pa sddant sétt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt
eller indirekt paverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte dr sddan att
varumdrkets anseende kan skadas (domarna i de ovanndmnda malen Bristol-Myers
Squibb m.fl., punkt 78, och Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 20).

Villkoret att det for fortsatt marknadsféring i importmedlemsstaten ska vara
nodvindigt att paketera om lakemedlet, i synnerhet i en ny férpackning, omfattar
endast den omstéindigheten att varan paketeras om men inte séttet att ompaketera
varan eller utforandet (se den ovannamnda domen i malet Boehringer Ingelheim m.fl.,
punkterna 38 och 39).

Namnda villkor avseende nodvéindighet omfattar séledes endast den omstdndigheten
att varan paketeras om, i synnerhet i en ny férpackning, och inte utformningen avdenna
nya forpackning.

Eftersom utformningen av varans nya forpackning inte ska bedomas enligt villkoret att
det ska vara nodvandigt for den fortsatta marknadsforingen av ndmnda vara, ska denna
utformning dn mindre bedomas enligt villkoret att minsta mojligt ingrepp ska goras
i varumérkesratten.
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Det skulle ndmligen vara inkonsekvent att godta att det inte behover kontrolleras
huruvida den utformning av den berérda varans nya forpackning som parallellimpor-
toren har valt dr nodvandig for den fortsatta marknadsféringen av varan och samtidigt
kriva att den uppfyller villkoret om att minsta mojligt ingrepp ska goras
i varumaérkesritten.

Sasom framgar av punkterna 23 och 24 i férevarande dom sikerstills skyddet av
varumadrkesréttsinnehavaren, med avseende pa den utformning som parallellimpor-
toren har valt for en likemedelsforpackning, i princip av villkoret att varans utformning
efter ompaketeringen inte far vara siddan att varumérkets eller dess innehavares
anseende kan skadas.

Fraga 1b ska f6ljaktligen besvaras enligt foljande: Artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas
s, att ndr det dr styrkt att ompaketeringen av ett likemedel, genom en ny férpackning,
ar nodvandig for den fortsatta marknadsforingen av likemedlet i importmedlemsstaten
ska utformningen av denna férpackning endast bedémas enligt villkoret att den inte far
vara sadan att varumarkets eller dess innehavares anseende kan skadas.

Frdaga 2

Wellcome har framhallit att uppgifter om exportstaten och om de exakta skélen for
ompaketering som framfors till varumérkesinnehavaren gor det mojligt for denne att
kontrollera om ompaketeringen ar nédvandig.
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Inom ramen for ett pagadende mal vid en nationell domstol mellan en varumérkes-
innehavare och en parallellimportor som i en medlemsstat marknadsfor ett likemedel
som har importerats fran en annan medlemsstat i en ny forpackning, ankommer det pa
denna parallellimportor att visa, bland annat, att villkoret att innehavarens dberopande
av varumirkesratten for att motsétta sig marknadsforing av ompaketerade varor under
detta varumairke bidrar till att pa ett konstlat sétt avskdrma marknaderna mellan
medlemsstaterna dr uppfyllt (se domen i det ovanndamnda mélet Boehringer Ingelheim
m.fl,, punkterna 24 och 54).

Sasom det erinras om i punkt 23 i forevarande dom ar detta bland annat fallet nir
innehavaren har fort ut ett identiskt likemedel pd marknaden i flera medlemsstater
i olika forpackningar och den ompaketering som importoren foretar dr noédvindig for
att marknadsfora varan i importmedlemsstaten.

Med beaktande av det ovanstdende och med hdnsyn till att det krivs att samtliga
berorda parter bemdodar sig om att solidariskt iaktta den andra partens berdttigade
intressen for att underrittelsesystemet ska fungera pa ett korrekt sétt (dom av den
23 april 2002 i mal C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl, REG 2002, s. I-3759,
punkt 62), ankommer det pa parallellimportoren att tillhandahélla varuméarsinneha-
varen nddvéndig och tillracklig information sa att den sistndmnda kan kontrollera att
ompaketeringen av en vara med detta mérke ar nédvéndig for att marknadsfora varan
i importmedlemsstaten.

Vilken slags information som ska tillhandahallas beror for 6vrigt pa omstandigheterna
i varje enskilt fall. Det kan inte a priori uteslutas att den i undantagsfall kan omfatta
uppgift om exportmedlemsstaten, i de fall dd varumérkesinnehavaren utan sadan
information inte kan bedéma huruvida en ompaketering dr nédvéandig.
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I detta avseende ska det erinras om att for det fall det skulle visa sig att
varumérkesinnehavaren anvinder informationen for att eftersoka bristfalligheter
i sin forsaljningsorganisation och for att darigenom bekdmpa parallellhandel med sina
varor, dr det i EG-fordragets bestimmelser om konkurrens som de personer som deltar
i parallellhandel finner skydd mot de senare handlingarna (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 11 november 1997 i mal C-349/95, Loendersloot, REG 1997,
s. [-6227, punkt 43).

Den andra fragan ska saledes besvaras enligt f6ljande: Artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska
tolkas s4, att det ankommer pé parallellimportoren att tillhandahélla varumérkesinne-
havaren n6dvéndig och tillrécklig information s att den sistndamnda kan kontrollera att
ompaketeringen av en vara med detta mérke ar nodvéndig for att marknadsfora varan
i importmedlemsstaten.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen
att besluta om réttegéngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen
som andra dn ndmnda parter har haft &r inte erséittningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1) Artikel 7.2 i radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska
tolkas sa, att nér det ar styrkt att ompaketeringen av ett likemedel, genom en
ny forpackning, ir noédvindig for fortsatt marknadsforing av likemedlet
i importmedlemsstaten, ska utformningen av denna foérpackning endast
bedomas enligt villkoret att den inte far vara sadan att varumirkets eller dess
innehavares anseende kan skadas.

2) Artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska tolkas sa, att det
ankommer pa parallellimportoren att tillhandahalla varumirkesinnehavaren
nodvindig och tillricklig information sa att den sistnimnda kan kontrollera
att ompaketeringen av en vara med detta mirke dr nodvindig for att
marknadsfora varan i importmedlemsstaten.

Underskrifter
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