CENTRAFARM MOT AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION

DOMSTOLENS DOM
av den 10 oktober 1978 7

I mal 3/78

har Arrondissementsrechtbank i Rotterdam till domstolen gett in en begdran om
forhandsavgorande enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som pagér vid den
nationella domstolen mellan

Centrafarm BV, Rotterdam

och

American Home Products Corporation, New York.

Begéiran avser tolkningen av artikel 36 i fordraget.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden H. Kutscher, avdelningsordférandena J. Mertens de
Wilmars och A.J. Mackenzie Stuart samt domarna A.M. Donner, P. Pescatore,
M. Serensen, A. O’Keeffe, G. Bosco och A. Touffait,

generaladvokat: F. Capotorti,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar féljande
dom
DOMSKAL
i Genom dom av den 19 december 1977, som inkom till domstolen den 3

januari 1978 har Arondissementsrechtbank i Rotterdam enligt artikel 177 i
EEG-fordraget stillt tva frigor om tolkningen av artikel 36 i fordraget.

Riittegdngssprak: nederlindska.
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Frégorna har uppkommit under en tvist mellan tv foretag inom ldkemedels-
sektorn. Det ena foretaget, American Home Products Corporation (nedan
kallat AHPC), innehar olika varumérken i olika medlemsstater f6r samma
produkt. Det andra foretaget, Centrafarm BV, importerade produkten i friga
- vilken hade forts ut pd marknaden under det varumirke som var registrerat

- i ursprungsstaten ~ varpa fOretaget avligsnade varumirket och anbringade

det varumirke som var registrerat for samma produkt i importstaten. Dér-
efter saluférdes den séledes betecknade produkten i denna stat utan innehava-
rens samtycke.

Det framgir av de fridgor som Arrondissementsrechtbank har stillt att
importstatens varumirkeslag ger mérkesinnehavaren ritt att hindra att varor
som bdr det varumirke som han .Ar innehavare av i denna stat utbjuds till
forsdljning av andra. ‘

Genom beslut av den 2 augusti 1977 om interimistiska Atgérder begirda av
AHPC forbjod ordféranden for Arrondissementsrechtbank Centrafarm att
gora intrdng i AHPC:s réttigheter till varumérket i fraga. g

Av fragornas ordalydelse framgar att de avser en och samma produkt, dven
om vissa mindre skillnader. kan férekomma beroende pd om produkten
salufors under det ena eller det andra varumérket. Detta innebér att domsto-
len inte behover uttala sig om det hypotetiska fallet att de tvd varumirkena
skulle ha anvénts for tvd produkter med olika egenskaper.

Den forsta fragan

Den férsta frigan gir ut pa att fi faststillt om fordragets bestimmelser,
sirskilt artikel 36, under de angivna omstindigheterna hindrar varumirkes-
innehavaren frén att utdva den rétt som tillerkdnns honom enligt nationell

ratt. '

Till foljd av fordragets bestimmelser om fri rorlighet fér varor, sirskilt
artikel 30, & importrestriktioner och atgérder med motsvarande verkan
forbjudna mellan medlemsstaterna. :

Enligt artikel 36 hindrar emellertid dessa bestimmelser inte sidana forbud
mot eller restriktioner for import som grundas pa intresset av att skydda
industriell och kommersiell dganderitt.
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Av samma artikel, sdrskilt andra meningen, liksom av sammanhanget
framgar att dven om fordraget inte berdr férekomsten av industriella och
kommersiella réttigheter enligt en medlemsstats lagstiftning, sa kan utévandet
av sidana réttigheter under vissa forhillanden begrinsas av forbuden i
fordraget.

Aven om artikel 36 innehéller eft undantag frin en av de grundliggande
principerna for den gemensamma marknaden tilliter den endast avvikelser
fran principen om fri rérlighet for varor i den méan som detta 4r berittigat for
att skydda det sérskilda foremalet for dessa réttigheter.

Det sirskilda foremalet for varumérkesrétten dr i synnerhet att mérkesinne-
havaren skall garanteras ensamriit att anvinda varumérket nir en vara férs
ut pa marknaden {or forsta gangen och att han dérigenom skall skyddas mot
konkurrenter som vill utnyttja varumérkets stillning och rykte genom att
sdlja varor som otillbdrligen har forsetts med detta.

For att faststdlla den exakta riackvidden fér méirkesinnehavarens ensamritt i
exceptionella situationer 4r det nddvindigt att ta hénsyn till varumirkets
grundldggande funktion, vilken &r att for konsumenten eller slutanvindaren
garantera mérkesvarans ursprungsidentitet.

Ursprungsgarantin innebdr att det endast 4r mirkesinnehavaren som far
identifiera produkten genom anbringande av varumérket.

Ursprungsgarantin skulle i sjilva verket dventyras om det var tillatet for
nagon annan dn mirkesinnehavaren att anbringa varumirket pa produkten,
och detta dven om det ror sig om originalprodukten.

Det dr dirfor i 6verensstimmelse med varumérkets grundliggande funktion
att nationella lagstiftningar, dven i fall da tillverkaren eller aterforsiljaren
innehar tva olika varumérken for samma produkt, hindrar att nAgon annan tar
sig ritten att utan tillstind anbringa det ena eller det andra varumirket pa
nagon del av produktionen eller att byta ut de varumérken som mérkesinne-
havaren har anbringat pa olika delar av produktionen.

Ursprungsgarantin krédver att méirkesinnehavarens ensamrétt skyddas pa
samma sétt nir olika delar av produktionen, som bir olika varumérken, har

sitt ursprung i tva olika medlemsstater,

Den ritt som tillerkdnns méirkesinnehavaren att hindra varje anbringande av
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varumérket pd hans produkt som foretas utan hans tillstdnd ingar darfor i det
sidrskilda foremalet f6r varuméirkesritten.

Enligt artikel 36 forsta meningen i EEG-fordraget har innehavaren av ett
varumérke som skyddas i en medlemsstat dérfor rédtt att hindra att nigon
annan salufdr en vara under detta varumirke, dven om varan tidigare lagli-
gen har avsatts i en annan medlemsstat under ett annat varumérke som dir

innehas av samma innehavare.

Det méaste emellertid prévas huruvida utévandet av en sadan réit kan utgora
en "fortickt begriansning av handeln mellan medlemsstaterna” i den mening
som avses i artikel 36 andra meningen.

Det bor i detta hinseende papekas att det kan vara lagligt for tillverkaren till
en produkt att anvinda olika varumérken i olika medlemsstater for en och

samma produkt

Det dr emellertid mojligt att innehavaren av varumirkena utnyttjar detta
tillvigagangssdtt inom ramen for ett salufdringssystem som syftar- till att
astadkomma en konstlad avskirmning av marknaderna.

I ett sddant fall utgdr det en fortdckt begrinsning av handeln inom gemen-
skapen i den mening som avses i den tidigare ndmnda bestimmelsen om
mirkesinnehavaren hindrar andra fran att anvéinda varumérket utan tillstand.

Det ankommer pa den nationella domstolen ait i varje enskilt fall besluta om
det har faststéllts att varumirkesinnehavarens anvindning av olika varu-
maérken for en och samma produkt syftar till att dstadkomma en avskirmning

av marknaderna.
Den andra frigan

Den andra frigan gir ut pd om det &r av betydelse for svaret pa den {Orsta
fragan om det i den medlemsstat till vilken produkten importeras finns regler
for farmaceutiska produkter enligt vilka det &r tillatet att importera en
farmaceutisk produkt fran en annan medlemsstat med ett annat varumérke 4n
det som varan dr registrerad under i den sistnimnda staten.

Sidana regler, vars egentliga syfte dr att skydda ménniskors hilsa, omfattar
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de namn under vilka farmaceutiska specialiteter far saluféras.

Det maste dirfér férmodas att reglerna inte innebdr nagon férdndring av
varumirkesbestimmelserna.

Importdren av en farmaceutisk produkt kan saledes inte, genom att hdnvisa
till den handlingsfrihet som tillkommer honom enligt sidana regler, ritt-
fardiga ett kringgdende av de restriktioner som foljer av hans skyldighet att
respektera tillverkarens varumérkesrittigheter.

Svaret pa den andra fragan blir ddrfor féljande. Forekomsten av regler for de
namn under vilka farmaceutiska specialiteter far saluféras saknar betydelse
for svaret pa den forsta frigan.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats Forbundsrepubliken Tysklands regering,
Forenade kungarikets regering och kommissionen, som har inkommit med
yttrande till domstolen, ir inte ersittningsgilla.

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella
domstolen utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den
nationella domstolen att besluta om réitegingskostnaderna.

Pa dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angaende de fragor som forts vidare genom beslut av den 19 december 1977 av
Arrondissementsrechtbank i Rotterdam - féljande dom:

1

a)  Enligt artikel 36 forsta meningen i EEG-fordraget har innehavaren
av ett varumiirke som skyddas i en medlemsstat riitt att hindra att
nigon annan fér ut en vara pi markanden under detta varumir-
ke, dven om varan tidigare lagligen har avsatts i en annan med-
lemsstat under ett annat varumiirke som dir innehas av samma
innehavare.
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b)  En siadan invindning kan emellertid utgora en fortickt begrins-
ning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses
i artikel 36 andra meningen i fordraget om det faststills att
mirkesinnehavaren har tillgripit tillviigagingssiittet att anvinda
olika varumiirken for samma produkt i syfte att stadkomma en
konstlad avskidrmning av marknaderna.

2) Forekomsten av regler for farmaceutiska specialiteter avseende under
vilka beteckningar dessa fir saluforas saknar betydelse for foregiende

svar.
Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Serensen O’Keeffe Bosco Touffait
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 10 oktober 1978.

A. Van Houtte : H. Kutscher

Justitiesekreterare Ordférande
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