DOM AV DEN 3.12.1981 - MAL 1/81

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
av den 3 december 1981°

I mél 1/81
har Landgericht i Hamburg till domstolen gett in.en begéiran om férhandsavgorande
enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som pagar vid den nationella domstolen

mellan

Pfizer Inc., New York, USA,

qch
Eurim-Pharm GmbH, Piding/Bad Reichenhall, Férbundsrepubliken Tyskland.
Begdran avser tolkningen av artikel 36 i EEG-fordraget.

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden G. Bosco samt domarna A. O’Keeffe och
T. Koopmans, :

generaladvokat: F. Capotorti,
Justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren J. A. Pompe,

meddelar foljande
" dom
DOMSKAL
1 Genom beslut av den 5 november 1980, som inkom till domstolen den

7 januari 1981, har Landgericht i Hamburg i enlighet med artikel 177 i EEG-
fordraget stéllt tva frigor om tolkningen av artikel 36 i EEG-fordraget.

*
Rittepdngssprak: tyska.
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Dessa fragor har uppkommit under en tvist mellan tva f6retag inom ldkeme-
delsindustrin. Av dessa foretag dr det ena, som dr sdkande i malet vid den
nationella domstolen (nedan kallat ”Pfizer”), innehavare av ett visst varu-
mirke i flera medlemsstater. Detta foretag har motsatt sig att det andra
foretaget — som dr motpart i malet vid den nationella domstolen (nedan kallat
*Eurim-Pharm”) och som har kopt in en vara med detta varumirke vilken
forts ut pA marknaden i en medlemsstat - siljer denna vara i en annan
medlemsstat efter ompaketering.

Den aktuella varan, ett bredspektrumantibiotikum med bendmningen
Vibramycin, saluférs i Forbundsrepubliken Tyskland av Pfizers tyska
dotterbolag och skyddas genom ett registrerat varuméirke som Pfizer ar
innehavare till. Samma vara tillverkas dessutom av Pfizers brittiska dotter-
bolag som salufér den i andra forpackningar till avsevirt ligre priser &n dem
som tillimpas i Forbundsrepubliken Tyskland.

Efter att ha underriittat Pfizer om sina avsikter, saluférde Eurim-Pharm i
Forbundsrepubliken Tyskland Vibramycin som det hade kopt i Forenade
kungariket i originalforpackningarna med 50 kapslar forseglade i grupper om
fem i s.k. blisterkartor. P& blisterkartornas forseglingsfolie fanns texten
»Vibramycin Pfizer”. I syfte att silja produkten i Forbundsrepubliken
Tyskland paketerade Eurim-Pharm varje blisterkarta i vikkapslar som
foretaget sjélv har utformat, utan att dndra sjélva blisterkartorna eller deras
innehall. P vikkapselns framsida finns ett fonster, tickt med ett transparent
material, genom vilket det gér att se texten ”Vibramycin Pfizer” som finns
pa originalkartans forseglingsfolie. Vikkapselns baksida har forsetts med
foljande text: “Bredspektrumantibiotikum — tillverkare: Pfizer Ltd.,
Sandwich, Kent, GB — importér: Eurim-Pharm GmbH, likemedelsgrossist,
8229 Piding; paketerad av importoren: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding”.
I asken har importdren i Gverensstimmelse med tysk lagstiftning lagt med en
bipacksedel med information om likemedelsprodukten.

I sitt beslut om héinskjutande har Landgericht uttalat att den anser att Eurim-
Pharms handlande utgdr ett intring i Pfizers réattigheter enligt den tyska
varumérkeslagen. Eftersom den hogre instansen dock i ett tidigare skede av
denna tvist hade ansett att artiklarna 30 och 36 i fordraget forhindrade
utdvandet av varumérkesritten i forevarande fall, har Landgericht stéllt
féljande tva tolkningsfragor:

»1.  Kan innehavaren av ett varumirke som skyddas for hans rikning i
medlemsstat A, enligt artikel 36 i EEG-fordraget dberopa denna riitt

237



238

DOM AV DEN 3.12,1981 - MAL 1/81

for att hindra att en import6r kdper upp ldkemedel fran ett dotterbolag
till varumirkesinnehavaren, vilka likemedel med innehavarens sam-
tycke lagenligt har asatts innehavarens varumédrke i medlemsstat B och
forts ut piA marknaden med detta varumérke, att importdren direfter
paketerar om varan i enlighet med annan ordinationspraxis hos ldkarna
i medlemsstat A och att importoren for ut dessa varor pd marknaden
i medlemsstat A i en av importdren utformad ytterforpackning som pa
framsidan har ett transparent fonster genom vilken man kan se inne-
havarens varumirke, vilket finns pa baksidan av den blisterkarta som
direkt omger likemedlet? . :

2. Ricker det for att faststilla att det foreligger en otilliten begrinsning
" av handeln enligt artikel 36 andra meningen i EEG-fOrdraget, att
utdvandet av nationell varumérkesritt i forbindelse med mérkesinneha-
varens system for saluforing objektivt leder till en- avskirmning av
medlemsstaternas marknader, eller maste det dessutom faststéllas att
mirkesinnehavaren utnyttjar varumitkesritten och det av honom
tillimpade systemet for saluforing i avsikt att astadkomma en konstlad
avskdrmning av marknaderna?”

Den fifirsta fragan

Det skall 1nledn1ngsv1s anmadrkas att det av domstolens prax1s sirskilt dess

~dom av den 23 maj 1978 i malet 102/77 Hoffmann-La Roche mot

Centrafarm (Rec. 1978, s. 1139), framgar att dven om fordraget inte berdr
forekomsten av industriell och kommersiell dganderdtt enligt en medlemsstats
lagstiftning, s4 kan utdvandet av sidana rittigheter under vissa forhallanden
begrinsas av forbuden i fordraget. Detta innebir att dven om artikel 36
innehaller ett undantag fran en av de grundliggande principerna for den

- gemensamma marknaden tillater den endast avvikelser fran principen om fri

rorlighet for varor i den mén som detta ir berittigat for att skydda de
rittigheter som utgdr det sérskilda foremalet for denna dganderitt.

Det sirskilda foremalet f6r varumérkesritten dr i synnerhet att innehavaren
skall garanteras ensamritt att anvinda varumirket ndr. en vara for forsta
gangen fors ut pd marknaden och att han dérigenom skall skyddas mot
konkurrenter som vill missbruka varumérkets stillning och anseende genom
att sélja varor som otillborligen asatts detta.
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For att besvara frigan om denna ensamritt omfattar rdtten att hindra att
tredje man efter ompaketering av varan anvénder varumirket, dr det nédvén-
digt att ta hdnsyn till varumérkets grundldggande funktion, vilken dr att for
konsumenten eller slutanvidndaren garantera mérkesvarans ursprungsidentitet
sa att denne utan risk for forvixling kan sirskilja varan fran varor som har
ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebér att konsumenten eller
slutanvindaren kan vara forvissad om att en mirkesvara som siljs till honom
inte under ett tidigare avsittningsled har utsatts for ingrepp av tredje man
utan varumirkesinnehavarens tillstind pa ett sétt som har piverkat varans
ursprungliga skick.

Den riitt som tillerkdnns varuméirkesinnehavaren att hindra all anvindning av
varumirket som kan forvanska ursprungsgarantin, i den mening som avses
hdr, omfattas dirfor av det sdrskilda foremalet for varumérkesritten.

Det foreligger dock inte nigon sidan anvindning av varumirket som kan
férvanska ursprungsgarantin i ett fall som det nu aktuella, dér enligt vad den
nationella domstolen funnit och enligt lydelsen av den stillda frigan en
parallellimportdr har ompaketerat en likemedelsprodukt pa ett sAdant sitt att
han endast har ersatt ytterférpackningen och limnat innerférpackningen
intakt samtidigt som han har gjort det mojligt att genom den nya ytterfor-
packningen se det varumérke som tillverkaren har dsatt innerforpackningen.

Under dessa omstindigheter innebér ompaketeringen ndmligen ingen risk for
att varan utsitts for manipulationer eller paverkan som berér dess ursprungli-
ga skick, och konsumenten eller slutanvindaren kan inte vilseledas med
hénsyn till varans ursprung, sérskilt nér parallellimportoren, som i detta fall,
pa ytterférpackningen klart har angett att varan dr tillverkad av ett dotter-
bolag till varumérkesinnehavaren och ompaketerad av parailellimportéren.

Den omstindigheten att parallellimportoren har lagt en bipacksedel med
ldkemedelsinformation i ytterférpackningen - en omstindighet som for dvrigt
inte nimns i den stéllda frigan - leder inte till ndgon annan beddmning.

Svaret pa den forsta frigan blir alltsi foljande. Artikel 36 i fordraget skall
tolkas s, att innehavaren av rétten till ett varuméirke inte kan aberopa denna
ritt for att hindra en importdr att saluféra en likemedelsprodukt som har
tillverkats i en annan medlemsstat av innehavarens dotterbolag och med
innehavarens samtycke dsatts hans varumérke, om import6ren har ompakete-
rat denna produkt pa ett sadant sétt att han endast har ersatt ytterforpack-
ningen och limnat innerférpackningen intakt samtidigt som han har gjort det
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mojligt att genom den nya ytterforpackningen se det varumérke som till-
verkaren har ésatt innerforpackningen och vidare pad ytterférpackningen
tydligt har angivit att produkten 4r tillverkad av varumdirkesinnehavarens
dotterbolag och ompaketerad av importdren.

Den andra frigan

14 Av svaret pa den forsta frigan foljer att en provning av den andra fragan inte
ldngre dr nodvandig for att gora det mojligt for den nationella domstolen att
avgora den dir anhingiga tvisten. -

Rittegangskostnader

15 De kostnader som har fororsakats Forbundsrepubliken Tysklands regering
samt Europeiska gemenskapernas kommission, -som- har inkommit med
yttrande till' domstolen, 4r inte ersdttningsgilla. Eftersom forfarandet i
forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgdr ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den domstolen att besluta om
rittegngskostnaderna.

Pa dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

- angdende de fragor som genom beslut av den 5 november 1980 forts v1darc av
Landgericht i Hamburg - f6ljande dom:

Artikel 36 i fordraget skall tolkas sa, att innehavaren av ritten till ett varu-
miirke inte kan dberopa denna ritt for att hindra en importor att saluféra en
likemedelsprodukt som har tillverkats i en annan medlemsstat av innehavarens
dotterbolag och med innehavarens samtycke &satts hans varumiirke, om
importoren har ompaketerat denna produkt pa ett sadant siitt att han endast
har ersatt ytterforpackningen och limnat innerforpackningen intakt samtidigt
som han har gjort det mojligt att genom den nya ytterforpackningen se det
varumiirke som tillverkaren har &satt innerforpackningen och vidare pa
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ytterforpackningen tydligt har angivit att produkten ir tillverkad av varu-
miirkesinnehavarens dotterbolag och ompaketerad av importoren.
Bosco O’Keeffe Koopmans

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 3 december 1981.

A. Van Houtte G. Bosco

Justitiesekreterare Ordférande pa forsta avdelningen

241



