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Sammanfattning

Arbetet tar sin utgangspunkt i gransomradet mellan immateriaratten och
konkurrensrétten. Syftet &r att analysera en rad konsekvenser for parallell-
importen av mérkta varor efter introduktionen av regiona konsumtion i
Europa. Arbetet utreder den nérmare betydelsen av konsumtionskriterierna i
Varuméarkesdirektivet artikel 7 samt fordelningen av bevisbordan for
kriterierna. Arbetet avslutas med en utredning av EG-fordragets artikel 81:s
betydelse for paralelimporten och dess samspel med den varumérkes-
réttsliga konsumtionsprincipen.

EG-domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av samtyckeskriteriet. Ett
samtycke maste vara klart och tydligt demonstrerat och darmed lamnas ett
mycket litet utrymme for underforstétt medgivande. Tolkningen bekréftar
den regionala konsumtionsprincipen och ger varumérkesinnehavaren goda
mojligheter till att kontrollera parallellimport fran tredjeland.

Marknadsforingskriteriet har inte behandlats av EG-domstolen och darfér
maste viss forsiktighet iakttas i slutsatser. Overvagande skal talar emellertid
for en relativt bred tolkning. | arbetet konkluderas att en vara torde anses
marknadsford redan nér den finns tillganglig pa marknaden for slutkund
eller nar en forbehdllslos Overldtelse skett till savstandig naringsidkare
etablerad inom  EES-omrddet. En  extensv  tolkning av
marknadsforingskriteriet  kommer emellertid inte markbart paverka
varumérkesinnehavarens majligheter att forhindra parallellimport.

Med stéd av de materiella reglerna i Varuméarkesdirektivet kan vissa
presumtioner eller riktlinjer uppstéllas for bevisbordans fordelning. EG-
domstolen har dagit fast att parallellimportéren skall visa att de konkreta
varor som importen avser & marknadsforda inom EES med varumérkes-
innehavarens samtycke. Det & oklart om EG-domstolens uttalande &ven
gdller for marknadsforingskriteriet. Generaladvokatens forslag till avgorande
i ett pagaende ma Oppnar upp for en mer nyanserad fordelning. | arbetet
foredds en liknande balanserad fordelning som béttre skulle avvéga
relevanta hénsyn i Varumarkesdirektivet an linjen i EG-domstolens tidigare
avgoranden.

Ett exportforbud i distributionsavtal i tredjeland kan omfattas av artikel 81
om Javico-kriterierna & uppfyllda. Utbvandet av en varumarkesrétt for att
hindra parallellimport kan daremot inte strida mot artikel 81, med mindre
utbvandet utgor syftet med, medlet for eller resultatet av ett distributions-
avtal, vari ett exportforbud ingar. Det & endast fallet om varumérkesrétten
ingdr som en del i avtalet. Med anledning av detta bor artikel 81 endast
tillampas nér effekterna av exportférbudet tillsammans med distributions-
avtalet stracker sig utover de som foljer direkt av varumarkesratten.



Varuméarkesinnehavarens goda mojligheter att kontrollera parallellimport
fran tredjeland paverkas darmed inte heller av artikel 81.
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Forkortningar och forklaringar

EES Europei ska ekonomiska samarbetsomradet
EGD Europei ska Gemenskapens domstol
VMD Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21

december 1988 om tilln&rmning av
medlemsstaternas varumérkeslagar.

Med inter-brand konkurrens avses konkurrens mellan néaringsidkare pa
samma niva i distributionskedjan. (Exempelvis mellan producent och
producent.)

Med intra-brand konkurrens avses konkurrens mellan néaringsidkare pa
olika nivaer i distributionskedjan. (Exempelvis mellan producent och
distributor.)

Med maximinorm avses en norm som faststéller en niva och tillater darmed
ingalagre eller hogre nivaer.

Med miniminorm avses en norm som foreskriver |&gsta niva och tilléter
darfor en hogre niva

Med tredjeland avses land utanfor EES-omradet.



1 Inledning

1.1 Bakgrund

Relationen mellan immateriarétten och konkurrensrétten beskrivs i
litteraturen som konfliktfylld. Konkurrensréttens grundlaggande mal &
effektiv konkurrens med ett fritt marknadstilltréde och fri prisséttning,
medan immateriaratten kannetecknas av ensamrdtter som skapar en
exklusiv-stallning med mdgjlighet till en hogre prisséttning an vad som
annars skulle vara mojligt. Darmed har immateriarétten en viss
konkurrensbegransande effekt. Samtidigt anses de tva réattsomradena ha ett
antal grundlaggande mal gemensamma.

Ensamrétten & inte ett ma i sig, utan kan endast réttfardigas om den
fungerar som ett medel for att framja samhdallsutveckling och effektiv
konkurrens i ett langre tidsperspektiv. | dagens samhalle med dverskott pa
information utgdr varumarket ett mycket viktigt konkurrensinstrument for
naringsidkaren. Genom att inarbeta ett varumérke och dartill koppla vissa
forestallningar kan naringsidkaren differentiera sina produkter fran andra
produkter och positionera sig pa marknaden. Det varumérkesréttsiga
skyddet for inarbetning av goodwill beréttigas genom varumarkes-
innehavarens investeringar av resurser i kvalitets- och produktforbéttringar.
Samhédllet vinner pa det i form av dels reducering av konsumenters
sbkkostnader, delsi de initiativ som skapas i néringslivet for att konsekvent
producera hogkvalitetsprodukter. Pa sa sétt motiveras varumarkesratten som
ett skydd for sdval konsument- som néringsi dkarintressen.

Kérnan i varumérkesrétten & rétten att vara forst med att omsdtta den
skyddade produkten pa marknaden och hindra andra fran att utnyttja den
utan att betala erséttning. Denna avkastningsmajlighet skapar initiativ for att
investera intellektuella och ekonomiska resurser i utvecklingen av ett okat
utbud och kvalitet av produkter. Ett sdant Okat utbud &r ett gemensamt mal
for saval immaterialrétt som konkurrensrét.

Trots gemensamma mal uppstar situationer da immaterialréttsiiga och
konkurrensréttsliga héansyn st&r emot varandraa En av dem &
parallellimportsfragan, dar konkurrensrétten foresprakar frihandel och
immaterialrétten réattighetshavarens beréttigade intresse i marknadsstyrning.
Parallellimport har traditionellt ansetts som nagot positivt ur konkurrens-
perspektivet, da foreteelsen motverkar marknadsuppdelningar och verkar
prispressande. For varumérkesinnehavaren ses parallellimporten som ett hot
mot kontrollpositionen och skyddet av varumérkets goodwill eftersom
paralellimportérer i sin hantering av varorna inte & bundna av avtals-
forpliktelser pad samma satt som auktoriserade distributorer. Utgangspunkten



for arbetet & detta gransomréde mellan immaterialratten och konkurrens-
ratten.

1.2 Syfte och problem

Davidoff/Levi’s-domen &r det senaste avgorandet fran EG-domstolen (EGD)
I kampen melan varumérkesinnehavarna och parallellimportorerna.
Domstolen bekréftar Silhouette- och Sebago-domarna, som infor den
regionala konsumtionsprincipen inom den Europeiska Unionen (EU).
Dessutom klargbr domstolen att en varumarkesinnehavare som har
marknadsfort varor utanfér EES, utan att infora exportrestriktioner i
distributionsavtalen, inte kan anses ha gett ett tyst samtycke till
marknadsforing inom EES. Min avsikt & att i arbetet analysera en rad
konsekvenser for parallellimporten av mérkta varor efter introduktionen av
regional konsumtion i Europa.

Med introduktionen av regiona konsumtion som en maximinorm blir det i
forbindelse med parallellimport viktigt att kunna sla fast var varan forsta
gangen sattes pa marknaden, samt nér varumarkesinnehavaren anses ha gett
sitt samtycke till forsdjning innanfér EES-omradet. Samtyckeskriteriets
innehdll och karaktar skall undersokas. Fragan &r ur vilka omstandigheter ett
samtycke kan hérledas. Vidare skall jag i arbetet utreda nér en vara kan
anses ha forts ut pd marknaden. Fragan & om detta kan vara falet nar
produkterna fortfarande &r i handerna pa distributérerna. | anslutning hértill
gors en granskning av placeringen for bevishbordan betréffande var
produkterna forst fordes ut pa marknaden med varumérkesinnehavarens
samtycke, da den ofta & av avgorande betydelse i praktiken. Det &r
meningsl6st att ha rétt om man inte lyckas fullgéra en bevisbérda och &ven
faratt.

| arbetet kommer jag &ven undersbka om en anvandning av EG-fordragets
artikel 81 kan andra pa ratten for markesinnehavaren att forhindra
parallellimport frén tredjeland. | Javico-domen, som avkunnades strax innan
Silhouette-domen, fastslog EGD nér ett exportforbud i ett avtal om
distribution av varor i ett tredjeland kan varai strid med artikel 81. Det skall

undersbkas vilken betydelse artikel 81 och Javico-domen har efter det att
regiona konsumtion infordes. Frégan & om artikel 81 fortfarande kan
anvandas for att asidosétta exportforbud i avtal utanfor EU eller om artikel

81 har forlorat sin betydelse i férbindelse med sddana avtal efter inférandet
av regional konsumtion. Dessa fragor skall besvaras genom en anays av
samspelet mellan den varumérkesréttsliga konsumtionsprincipen och EG-
traktatens artikel 81, bade i forbindelse med parallellimport innanfér EU och
i forbindelse med parallellimport fran tredjeland in till EU.



1.3 Avgransningar

Amnet har en bredd eftersom det spanner dver flera rattsomraden och nér ett
djup né&r komplicerade problem uppkommer i flera av berdringspunkterna.
Pa grund av begransningar i tid och utrymme, men framst for att uppna
koncentration i framstallningen, har avgransningar varit nédvandiga.

Ibland utgér framstallningen fran principer och forutséttningar som galler for
immateriella réttigheter generellt, men 1 Ovrigt behandlas enbart
varumérkesrétten. Inom EG-rétten & det framst konkurrensreglerna som
behandlas. Reglerna om varors fria rorlighet, som ocksa kan komma i
konflikt med immaterialratten berérs endast i samband med reglerna om
konsumtion av varumarkesréttigheter.

Framstdlningen behandlar endast parallellimport av méarkesvaror i dess
ursprungliga form, dvs. frdgor som kan uppsta vid ompaketering eller
ommérkning av parallellimporterade varor utelamnas. Vidare kan papekas
att med paralelimport av méarkta varor avses enbart ékta varor. Vid import
av forfalskningar uppstar inte fraga om konsumtion, utan en sadan import
kan alltid hindras oavsett var de tidigare har marknadsforts.

Eventuella avtalsmassiga problem som kan uppsta mellan en producent och
dennes kontraktsforpliktade distributor pa grund av en parallellimportors
forvarv lamnas utanfor framstallningen. Vidare berdrs inte de sanktioner
som kan foljaav ett réttsstridigt beteende.

1.4 Metod och material

Arbetet har foljt en sedvanlig juridisk metod. Ur ett metodiskt perspektiv
kan arbetet med framstallningen delas upp i tva delar. Den forsta bestar i att
systematisera och strukturera relevant ka&llmaterial for att presentera
amnesomradenas réttsliga behandling. De tva rattsomradena presenteras och
darmed sétts ramverken for den fortsatta diskussionen. Utgangspunken har
hér varit lydelsen av relevant forfattningstext. Framst réttsfall har studerats
och anvénts for att tolka denna. Av betydelse & EG-domstolens réttspraxis,
men vid frégan rérande marknadsforingskriteriet, som &nnu inte behandlats
av EG-domstolen, har nationell réttspraxis anvants som hjé pmedel. Doktrin
har aven begagnats for att belysa olika aternativalosningar dér rattspraxis &r
oklar.

Den andra delen, som aterfinns i reflektionsavsnitt samt kapitel 8 och 9, tar
avstamp i redogorelsen for de juridiska ramverken och analyserar dess
betydelse for parallellhandeln. Har finns tva inriktningar, dels en utredande
som refererar, kommenterar och drar dlutsatser av det insamlade och
presenterade kdlmaterialet, dels en argumenterande som diskuterar
|6sningar, vérderar dessa och tar standpunkt. Inriktningarna samverkar i
denna del. Den utredande & dominerande i huvuddelen av avsnitten, medan



den argumenterande sérskilt kommer fram i reflektioner kring bevis-
problematiken.

1.5 Disposition

| de inledande kapitlen ges en presentation av bakgrunden och forhallandet
mellan parallellimport, varuméarkesskyddet och EG-fordragets regler om fri
rorlighet. | kapitel 5 redogors for anvandningen av konsumtionsprincipen i
Varuméarkesdirektivets artikel 7(1) i samband med parallellimport, sarskilt
begreppen "samtycke” och "forts ut pa marknaden” samt bevis-
problematiken.

| kapitel 6 och 7 presenteras EG-fordragets artikel 81 och redogors for
anvandningen av artikel 81 i samband med distributionsavtal som forhindrar
parallellimport, bade avseende varor som satts pa marknaden inom EES och
I tredjeland. | kapitel 8§ analyseras samspelet och konflikterna mellan den
varumérkesrattsliga konsumtionsprincipen och artikel 81, forst i forbindelse
med parallellimport inom EES och dérefter i férbindelse med parallellimport
fran tredjdland till EES-omradet. | ett avslutande kapitel sker en
uppsummering av slutsatser i arbetet.

Eftersom kapitel 2-4 samt 6-7 utgor en generell genomgang av relevanta
juridiskaramverk for de aktuella réttomradena, kan de lasas kursivt av lasare
med goda kunskaper inom dessa omraden.



2 Parallellimport

Parallellimport avser import av varumérkesskyddade produkter vid sidan av
de auktoriserade forsaljningskanalerna fér produkten och utan samtycke fran
varumarkesinnehavaren. Varorna har samma kommersiella ursprung som de
auktoriserade distributdrernas produkter och har tillverkats av varumérkes-
innehavaren, eller har blivit licensierade for tillverkning med dennes
samtycke. Det kan rora sig om ordinarie sortiment av sésongens produkter,
men ocksd avse andrasorteringar eller foregdende sasongs utgaende
modeller. Varorna & akta och utanfor begreppet faller situationer, dar det
inte & nagon forbindel se mellan varumarkesinnehavaren och tillverkaren av
de parallell-importerade varorna.*

Parallellimport forekommer under sérskilda kommersiella forutsdttningar.
Ett grundlédggande krav & att det handlar om ett internationellt varumérke
som & vakant hos konsumenterna pa importmarknaden. For att det skall
finnas tillfredstdllande marginaler som incitament for parallelimportéren,
méste det finnas tillrackligt stora prisskillnader mellan olika marknader.?
Det krévs vidare att det finns tillracklig tillgang till produkter i form av
temporara eller permanenta 6verskott.>

Det rader olika asikter om parallellimportens samhéllsekonomiska effekter.
En mening &r att parallellhandel gynnar konsumenterna genom att motverka
internationell prisdiskriminering och frdmja intra-brand konkurrens. En
annan uppfattning & att det finns hinder mot parallellimport som kan
rattfardigas pa den grunden att de Okar den globala véfarden for
konsumenter.*

Foresprakare for parallellhandel ser det hdga priset i importlandet som ett
uttryck for en Gvervinst, som inte star i proportion till kostnaderna for att
bygga upp och upprétthdlla en markesvaras goodwill. Genom att Gppna upp
for parallellimport kan det hogre priset pa en marknad konkurreras ned till
en acceptabel niva. De menar att konsumenten har rétt att kdpa kvalitets-
produkter till 14gsta méjliga pris.”

! Konkurrensverket; Parallellimport — effekter av Silhouette, Konkurrensverkets
rapportserie 1999:1, Nykoping, 1999, s. 9 och Schovsho, J.; Greensefladesporgsmdl mellem
immaterialretten og konkurrenseretten, Kgbenhavn, 1996, s. 81 f.

2 Det kan &ven réra sig om forutssttningar for att minska antalet mellanhander i produktions
— och distributionskedjan eller forskjutningar i valutakurser.

3 Konkurrensverket:; Parallellimport — effekter av Silhouette, Konkurrensverkets
rapportserie 1999:1, Nykoping 1999, s.27 f. Se &ven Schovsbo, J.; Grensefladesporgsmdl
mellem immaterialretten og konkurrenseretten, Kgbenhavn, 1996, s. 86.

iClark, A; Parallel Imports: A New Job for Customs, EIPR, 1999 s, 1.

® Kuilwijk, J. K; Parallell Imports and WTO Law: Some Thoughts After Silhouette,
ECMRev, 1999 s. 293.



En hog prisnivA pa en marknad behover dock inte bero pa
prisdiskriminering. Forhdllandena kan skilja sig fran en marknad till en
annan. Réder det hog inter-brand konkurrens kan det vara nodvandigt att
gora betydande investeringar i forsaljningsdtgarder for att de auktoriserade
aerforsdljarna skall kunna klara konkurrensen med produkter av annat
méarke. Pardlellimport kan i en sadan situation Odeldgga
maérkesinnehavarens motivation till att investera i kvalitet och utveckling
och dérmed minska utbudet av kvalitetsvaror till skada fér konsumenterna.®

Ett vanligt argument mot parallellimport &r att importoren aker snalskjuts pa
exempelvis producentens satsningar i utveckling av produktkvalitet och
marknadsforing, vilket minskar motiven for sddana marknadsspecifika
investeringar. Vidare argumenteras att investeringar i kompletterande
tjansteutbud, sasom produktinformation, support, serviceverkstader etc.
minskar eftersom parallellimportérer utnyttjar tjénsterna utan att gévabidra
till dem.” Paralellimport kan resultera i minskad differentiering av
produktutbudet, vilket &r till skadafor konsumenterna.®

Inom EU har man lagt stor vikt vid marknadsintegrationen och inom
unionen kan paralelimport som huvudregel foretas fritt. Vad géler
paralelimport fran tredjeland in till EU & réttsstallningen oklar och
kommer att diskuteras vidare i arbetet.

® Schovsho, J; Greaensefladesporgsmdl mellem immaterialretten og konkurrenseretten,
Kgbenhavn, 1996, s. 87.

" Konkurrensverket; Parallellimport — effekter av Silhouette, Konkurrensverkets
rapportserie 1999:1, Nykdping 1999, s 21.

8 Kuilwijk, J. K; Parallell Imports and WTO Law: Some Thoughts After Silhouette,
ECMRev, 1999 s. 293.
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3 Skyddet for varumarken

Varumarkesrétten & det enda immateriaréttsomrade, som & fullt ut
harmoniserat pa EU-niva. Europeiseringen bestar i Varuméarkesdirektivet
(VMD)® och EG-varumérkesférordningen (EG-VMF)™. Direktivets syfte &
att eliminera de negativa effekter som olika nationella varumarkesréttigheter
kan ha for samhandeln, sasom att forsvara den fria rorligheten pa den
gemensamma marknaden eller framja otillaten konkurrensbegrénsning.
Varumarkesdirektivet harmoniserar de nationella materiella bestdmmel serna
inom varumarkesomradet. De nationella varumarkesréttigheterna ar dock
fortfarande begrénsade till det nationella territoriet och beddmningarnai de
nationella domstolarna sker fortfarande enligt nationell rétt, men den
nationella lagstiftningen skall ges en direktivkonform tolkning i enlighet
med Varumarkesdirektivet. FOr att undvika att medlemsstaterna tolkar den
harmoniserade lagstiftningen olika ger artikel 177 i EG-fordraget EG-
domstolen mgjlighet att tolka oklara begrepp i direktivet och successivt
skapa enhetlighet. Den langtgdende harmoniseringen & ett viktigt steg i
stré&van mot en val fungerande inre marknad.

3.1 Artikel 51 Varumarkesdirektivet

Den ensamréit som tillkommer varumérkesinnehavaren beskrivs i VMD:s
artikel 5. Forsta och tredje punkterna stadgar en rétt att férhindra tredjeman
att sdlja, marknadsféra, importera eller exportera varumérkesskyddade
varor, utan varumérkesinnehavarens tillstand. Med denna rétt kan en
innehavare av ett varumarke kontrollera varornas omséttning pa marknaden
och darmed hindra parallellimport.

Det har dock ansetts viktigt att det skydd som ensamrétten medfor inte skall
leda till en obegransad kontrollposition. EG-domstolen fastslog darfér tidigt
att ensamrétten till ett varumérke inte skulle fa hindra den som forvéarvat en
vara, som lovligt sldppts ut pa marknaden, att silja den vidare (se kapitel 4
om konsumtion av varumarkesréttigheter).

3.2 Varumarkets funktion

Varumérket & ett kannetecken, som utgor foérbindelselanken mellan
foretaget och dess kundkrets. Det har inget varde i sig, utan dess véarde
uppkommer i en bestamd kommersiell miljé. | rollen som forbindel selank
kan olika, delvis overlappande, funktioner urskiljas: ursprungsfunktionen,

° Ré&dets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmning av
medlemsstaternas varuméarkesl agar.
10 R&dets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken.
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individualiseringsfunktionen, kommunikationsfunktionen och garanti-
funktionen.

Med varumérkets wursprungsangivelsefunktion avses dess formaga att
hanvisatill en viss néringsidkare. Konsumenten kan avgéra varans ursprung,
vilket har betydelse vid kopval. Varuméarket oOkar konsumenternas
mojligheter att associera information och intryck till ratt produkt och ratt
naringsidkare. Nérliggande & den individualiserande funktionen.
Varumarken sarskiljer en naringsidkares varor fran ala andra varor av
samma dlag, sa att konsumenten kan identifiera den produkt som denne
efterfragar. Kommunikations-funktionen innebdr att genom marknadsforing
blir varumérket en koppling mellan foretaget och kundkretsen. Producenter
och konsumenter kommer sdllan i direktkontakt med varandra och reklam
framstar da som ett viktigt medium for kommunikation mellan dessa
grupper. Det finns ytterligare en funktion hos varumérket, ndmligen
garantifunktionen. Den verkar genom att kunderna forvantar sig att
produkter fran en serios foretagare har en viss kontinuerlig kvalitet och att
denna forvantning maste infrias eftersom varumarket annars forlorar sin
status och forsaljningen minskar.'*

| forhdllande till parallellimport innebar inte de traditionella funktionerna,
ursprungsangivelse och individualisering, nagra storre réttdiga
komplikationer. Varumérkesinnehavaren har intresse i méarkningen och den
forsta marknadsforingen av varorna, darefter & intressena uttémda. Vid
paralellimport & varorna dkta och varumérket fyller darmed sin funktion
som angivare av ursprung och individualiserare.’* Accepterar man de
marknadsstyrande funktionerna, kommunikationsfunktionen och garanti-
funktionen, blir saken genast mer komplicerad.*®

' K oktvedgaard, M. och Levin, M; Léirobok i Immaterialrtt, Stockholm, 2000, s. 318 f
och Schovsbo, J; Greensefladesporgsmdl mellem immaterialretten og konkurrenseretten,
Kgbenhavn, 1996, s. 88 ff.

12 Schovsho, J; Greensefladesporgsmdl mellem immaterialretten og konkurrenseretten,
Kgbenhavn, 1996, s 91.

B Lidgard skriver att varumérkets marknadsstyrande funktion idag & allméant erkand,
Lidard, H.H; Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frdan ldagprisiinder, ERT
Introduktionsnummer, s. 33.
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4 Konsumtion av
varumarkesrattigheter

4.1 Varumarkesratten kontra principen om
varors friarorlighet

Det finns en inneboende konflikt mellan intentionen med den Europeiska
Unionen och varuméarkesrétten. Sedan samarbetets start har EU:s framsta
mél varit at upprdtta en gemensam marknad.* Den gemensamma
marknaden bygger pa en princip om rétt till obehindrat marknadstilltrade,
som bland annat skall garanteras med fri rérlighet ver medlemsstaternas
granser och genom en ordning som Overvakar att konkurrensen pa
marknaden inte snedvrids.”® Varumarken & till sin natur territoriella
ensamrétter och kan darfor anvandas pa sitt som kan hota den fria
rérligheten av varor och ledatill en uppdelning av den inre marknaden.

4.1.1 Legal grund for inskrénkningar i nationell
varumar kesr att

Innan europeiseringen av varumarkesrétten fick juristerna forlita sig pa
primérkéllor, sdsom EG-fordraget. Till en borjan anvande man konkurrens-
reglerna for att 10sa problemen med immaterialrétternas handel shindrande
effekter.'® Fordragets konkurrensregler & dock mindre |ampade att tillampa
pd handelshinder som uppkommer ur lagstiftningsétgarder och EG-
domstolen vande sig darfor till fordragets regler om fri rérlighet for att finna
en balans.

4.1.1.1 Forbudet mot kvantitativa importrestriktioner

EG-fordragets artikel 28" forbjuder kvantitativa restriktioner p& import och
export mellan medlemsstaterna, samt alla atgarder med motsvarande effekt,
och framjar darmed den grundl&ggande principen om fri rorlighet for varor
inom gemenskapen. Med kvantitativa importrestriktioner menas nationella
bestammel ser som begrénsar import mellan medlemsstaterna.

Det var lange oklart vad som innefattades i begreppet "é&tgarder med
motsvarande verkan”. Begreppet skall enligt rattspraxis tolkas extensivt.™® |

Y Artikel 2 EG-fordraget.

5 Se artikel 3 EG-fordraget.

18 Sebl. a m8l C-56 och 58/64, Etablissements Consten SARL och Grundig-Verkaufs-
GmbH mot Kommissionen.

Y Tidigare artikel 30.

8 Crai g, P. & DeBlrca, G; EU Law: text, cases and materials, Oxford, 1998, s. 585f.
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Dassonville-malet definieras begreppet som "ala handelsregler antagna av
medlemsstater som kan utgora ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller
potentiellt, fér handeln inom gemenskapen”*®. En nationell varumérkesrtt,
som gor det mgjligt for en varuméarkesinnehavare att forhindra parallell-
import, utgor sdledes en sidan atgard med motsvarande effekt.

4.1.1.2 Mdjligheten till undantag

Enligt fordragets artikel 30 till&ts importrestriktioner som grundar sig pa
skyddet for industriell och kommersiell &ganderdtt, under foérutsdttning att de
ar nodvandiga och proportionerligai forh8lande till detta skyddshansyn.?*

Artikeln 30 skall ges en restriktiv tolkning.?? En tillampning av undantags-
bestammel sen forutsétter vidare att de nationella bestdmmel serna inte utgor
medel for godtycklig diskriminering eller fortackta hinder for handel mellan
medlemsstaterna. Bestdmmelsen skapar inte nagot oinskrankt undantag for
medlemsstaternas immateriaréattsliga lagstiftningar, utan framjar istélet en
avvagning mellan hansyn till immateriadréttigheterna och den fria
rérligheten for varor.

4.1.2 Konsumtion och fri rorlighet i EG-fordraget

EG-domstolen har 16st problemet genom att anta ett andama sresonemang
vid bedémningen av nationella immateriella réttigheter i forhalande till
gemenskapsrattens bestdmmelser om fri rorlighet och bestdmmelsen om
medlemsstaternas egendomsordning. Domstolen inférde en distinktion
mellan forekomst och utévande av en immaterialrétt.”® En grans méaste
damed dras mellan nationella regler som faststéller forekomsten av
immateriella réttigheter och nationella regler som reglerar réttigheternas
utbvanden. Forekomsten av en immateriell rattighet kan inte falla under
artikel 28, vilket foljer av artikel 30 och 295, medan utdvandet av
réttigheten daremot kan strida mot artikel 28.

| Centrafarm mot Winthrop®* fastslog EGD fér forsta gdngen konsumtions-
principen for varumarkesrétten med stod av artikel 28. Lakemedel sforetaget
Sterling Drug hade samtyckt till marknadsforing av dess produkter i

e VE C-8/74, Procureur du Roi mot Dassonville, p.5.

2 Tidigare artikel 36.

2 Detta forstarks av artikel 295 | EG-fordraget (tidigare artikel 222), av vilken det framgér
att medlemsstaternas dganderéattsordningar inte skall paverkas av fordraget. Da
immaterialrdtten i princip utgér en egendomsordning torde detta innebéra att EG-fordraget
inte kan ingripa paimmateria réttens omrade. Genom att immateriella réttigheter innebér att
réttighetshavaren tillforsékras en ensamrétt kan dock den gemensamma marknaden komma
att paverkas av utévandet av immateriella réttigheter.

2 Crai g, P. & DeBlrca, G; EU Law: text, cases and materials, Oxford, 1998, s. 595.

% Se mél C-78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mgH mot Metro-SB-Grofmiirkte
GmbH & Co. KG.

* M8l C-16/74, Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV.
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England och forstkte nu att forhindra parallellimport av produkterna till
Holland genom att dberopa sin hollandska varumérkesrétt. EGD uttalade att
en varumérkesinnehavare inte kan motsdita sig paraléelimport inom
gemenskapsmarknaden, nar en markesvara har satts pa marknaden i en
medlemsstat av varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Den
nederlandska lagen motverkade konsumtion och stred dérmed mot den fria
rorligheten. Darefter forklarade EGD att det sdrskilda foremdlet for
varumarkesrétten & att sékra varumarkesinnehavaren den exklusiva rétten
att sétta produkten i cirkulation pa marknaden for forsta gangen. Darigenom
skyddas innehavaren mot att konkurrenter drar fordel av varumaérkets status
och rykte genom att salja varor som réttsstridigt bar varumarket.

Distinktionen mellan férekomst och utdvande kritiserades och efterhand
utvecklade EGD principen om réttighetens sdrskilda foremdl.®® Principen
medfor att anvandningen av en varumérkesrétt kan enbart réattfardigas under
artikel 30, om anvandningen innefattas i réttighetens sarskilda foremal.
Domstolen har i senare praxis preciserat réttighetens sarskilda foremal
genom att definiera dess vasentliga funktion. Den vasentliga funktionen &r
att for konsumenten garantera att en markt vara harstammar fran en viss
varumarkesinnehavare som & ansvarig for dess kvalitet.”’ Med dessa
begrepp forstker domstolen definiera réttighetens kéarna, inom vilken det
kan goras begransningar i den fria rérligheten for varor. Det innebér att forst
nar varumérkesinnehavaren har fétt utbyte av varumérkesréttens sarskilda
foremal forbrukas ratten.®

Relationen mellan immateriella réttigheter och de grundlédggande
principerna om fri rérlighet av varor och tjanster klargjordes genom EGD:s
etablerande av konsumtionsprincipen. Principen innebar att néar
varumarkesskyddad produkt har satts pa marknaden i gemenskapen av
varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke & innehavarens
réttigheter inom EU konsumerade och reglerna om fri rorlighet har
foretrade.

4.2 Kodifiering av konsumtionsprincipen

Med harmoniseringen av varumérkesrétten pa EU-plan kodifierades EG-
domstolens praxis”® i VMD:s artikel 7. Artikelns forsta stycke foreskriver:

® M8l C-16/74, Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot. Winthrop BV, p. 8.

% Distinktionen tycks helt uppgiven i och med Hag II-fallet, C-10/89, Hag (11).

2" M8l 102/1977, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm, M8l 10/89 Hag (II), M&8 9/93, [HT
Internationale Heiztechnik mot Ideal Standard.

“ Faull, J. & Nikpay, A; The EC Law of Competition, Oxford, 1999, s. 582.

2 geexv. mal C-192/73, Van Zuylen Fréres mot Hag, mal 16/74, Centrafarm BV and
Adriaan de Peijper mot Winthrop BV, mal C-3/78, Centrafarm mot American Home
Products Corp., mal 119/75, Terrapin (Overseas) Ltd. mot Terranova Industrie C.A., mal
C-9/93 [HT Internationale Heiztechnik mot Ideal Standard.
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" Ett varumarke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvandningen av varumarket for varor
som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut p& marknaden under varumarket
inom gemenskapen.”

Innebdrden av artikeln & att varumérkesinnehavaren har férbrukat sina
réttigheter att forhindra import och vidareforsdljning genom att féra ut
produkten pa marknaden. Varan kan dérefter sdljas vidare utan tillstand fran
markesinnehavaren. Réttsinnehavaren kan altsa inte kontrollera varornas
vidare omséttning pa marknaden langre an fram till dess att varan forsta
gangen sitts pa marknaden inom gemenskapen. Den forsta
marknadsf6ringen med samtycke inom gemenskapen &r oaterkallelig.

Bestammelsen & tvingande och dess effekt kan inte avtalas bort av parterna
eftersom konsumtionsprincipen inférts mot bakgrund av allmanna hansyn,
ssom omséttningens sakerhet samt konkurrens- och frihandelsintressen.®
Konsumtionsprincipen & inte uttbmmande i den betydelsen att en
konsumtionseffekt inte kan uppnas pa andra sitt, exempelvis genom EG-
réttens regler om fri rorlighet eler de konkurrensréttsliga reglerna.

% Schovsho, J; “Samtykke” og konsumption — samtykkekriteriet i Varumerkedirektivets
artikel 7, NIR, 2000 s. 339.
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5 Konsumtionsprincipen och
parallellimport

5.1 Territoriell utstrackning

Konsumtionsprincipen for varumérkesrétten etablerades inom EU genom
Centrafarm mot Winthrop-fallet, sdsom beskrivs ovan. Numer foljer
konsumtionsprincipen direkt av VMD:s artikel 7(1) och innebéar att
varumérkesinnehavaren forlorar sin mgjlighet att styra vidareforsdljning av
mérkta varor efter det att han for foérsta gangen avyttrat varorna inom
gemenskapen. Efter undertecknandet av EES-avtalet mellan EU- |anderna
och vissa EFTA-lander, blev omradet i bestammelsen utvidgad till att gélla
EU-landerna® samt Island, Norge och Liechtenstein.*

5.1.1 Regional konsumtion som minimi- eller maximinorm?

| forbindelse med paraléellimport & konsumtionsprincipens geografiska
utstrackning av avgorande betydelse. Formuleringen av artikel 7 (1) ger
prima facie inte svar pa principens utstréckning. Det var osdkert huruvida
bestdmmelsen utgjorde en minimi-  eler maximibestdmmelse. De
europeiska landerna har historiskt inte haft en enhetlig syn pa den
territoriella  utstrackningen av  konsumtionen.** Flera medlemsstater
tillampade internationell konsumtion®, déribland Tyskland, Benelux-
landerna, de skandinaviska landerna, Irland och Osterrike. Som en
minimistandard l&mnar artikeln fritt for de individuella medlemsstaterna att
g utdver minimikravet och tillampa en princip om internationell
konsumtion, medan artikeln tolkad som en maximibestammelse medfér att
konsumtionen skall vara EES-vid och inte stracka sig vidare an det.

Innan harmoniseringen av varumarkesratten pa EU-plan fastslog domstolen i
EMI-domen® att artikel 28 i EG-fordraget inte kunde anvandas mot
varumérkesinnehavarens nationella réttighet att férhindra parallellimport
fran tredjeland. Det & sdledes uteslutet att anvanda artikel 28 for att Gppna
upp for pardlelimport frén tredjeland in till EU. Eftersom
konsumtionsprincipen i Varuméarkesdirektivet & en kodifiering av EG-

$1Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederlanderna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Osterrike

% Artikel 2 (1) Protokoll 28 EES-avtalet. Orden "inom gemenskapen” ersattes med ”i en
avtalsdutande part”, artikel 65.2 EES-avtalet, jdmford med bilaga XVI1 fjérde punkten till
avtalet.

B Levin, M.; Noveller i varumdirkesrtt, Stockholm, 1990, s. 114ff.

* Internationell konsumtion innebér att varumarkesinnehavaren inte kan stoppaimport av
mérkesvaror om varorna har marknadsforts varsomhelst i vérlden av innehavaren gév eller
med hans samtycke.

¥ M8 C-51/75, C-86/75 och C-96/75, EMI Records mot CBS United Kingdom.
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domstolens tillampning av artikel 28 pa parallellimport, verkar det darfor
logiskt att &ven den &r en regional princip.®

Kommissionens ursprungliga fordag till Varumérkesdirektiv byggde pa en
internationell konsumtion, men efter lobbying fran bland annat europeisk
industri andrade kommissionen inriktning och argumenterade istéllet att ett
inférande av principen skulle vid franvaro av reciprocitet i tredjeland
resultera i en diskriminering av industrin inom EU.*” Orden "inom
gemenskapen” infordes i bestammel sen.

Trots att forarbetena pekade mot regional konsumtion var doktrin oenig om
vilken konsumtionsprincip som géllde enligt Varuméarkesdirektivet.
Rasmussen konkluderade att principen om internationell konsumtion inte
langre kunde upprétthdllas av medlemsstaterna  efter inforandet av
direktivet®, medan Beier argumenterade att det var 6ppet for de nationella
domstolarna att ga vidare an direktivets minimibestammelse och bevara eller
inférainternationell konsumtion.*

5.1.2 Silhouette — Sebago och Davidoff bekr aftar

| Silhouette-domen™ besvarade EGD frégan om konsumtionsprincipens
territoriella réckvidd. Silhouette, tillverkare och distributor av hogklassiga
glasbgon under varumérket ”Silhouette”, hade sdlt ett parti utgangna
glasbgon till en bulgarisk distributor. Parterna hade avtalat att glasdgonen
enbart fick siljas i Bulgarien och tidigare Sovjetunionen.** Hartlauer, en
Osterrikisk  distributér som inte ingick i Silhouettes selektiva
distributionsnét, kopte det aktuella glasdgonpartiet och salde det i sina egna
|agprisbutiker i Osterrike. Silhouette véckte talan mot Hartlauer for
varumérkesintrang. Saken kom upp i den Osterrikiska htgsta domstolen,
som hanskjét foljande prejudiciella fragatill EG-domstolen:

"Skall artikel 7.1[...] tolkas 3, att varumérket ger innehavaren rétt att forbjuda tredje man
att anvanda varumérket for varor som har forts ut pa marknaden under detta varuméarke i en
stat som inte & fordragssutande stat?’

% Beier, F-K; Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal
European Market, 11C Vol. 21 No. 2/1990, s 156f.

3 Rasmussen, J; The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive
89/104 (and Regulation 40/94), 4 EIPR 1995, s. 176.

% Rasmussen, J; The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive
89/104 (and Regulation 40/94), 4 EIPR 1995, s. 176f.

¥ Beier, F-K; Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal
European Market, |1C Vol. 21 No. 2/1990, s 160.

Oma C-355/96, Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer
Handelsgesellschaft GmbH.

*! Det var oklart frén faktainfér EG-domstolen huruvida detta faktiskt skett.

2Mmal C-355/96, Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer
Handelsgesellschaft GmbH, p. 14.
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Generaladvokaten besvarade fragan jakande. Domstolen bekréftade
slutsatsen, men omformul erade som foljer:

"[...] artikel 7[...] hindrar nationellaregler enligt vilka de réttigheter som &r knutna till ett
varumarke ska anses konsumerade i frédga om varor som under detta marke har forts ut pa
marknaden utanfér EES av varumérkesinnehavaren eller med hans samtycke.”*

Enligt domstolen skulle en annan tolkning strida mot syftet med direktivet.
Domstolen hanvisade sarskilt till tre av Overvégandena i ingressen till
direktivet. Det forsta Overvagandet understryker att de da gdlande
varumérkeslagstiftningarna i medlemsstaterna inneholl olikheter som skulle
kunna paverka den fria rorligheten fOr varor pa ett negativt sétt och att det
darfér var nbdvandigt att harmonisera dessa lagar. Det tredje 6vervégandet
uttalar att full harmonisering inte & noédvandig, men att det skulle ske i
forhdllande till de aktuella bestammelserna i nationell rétt eftersom de
omedelbart paverkar den inre marknadens funktion. Slutligen hanvisade
EGD till det nionde 6vervégandet, som betonar vikten av se till att
varumérken ges samma réttsliga skydd i alla medlemsstater for att underlétta
den friardrligheten.

EGD konkluderade sdledes att eftersom Varumérkesdirektivet innebar en
komplett harmonisering av gemenskapsrétten angaende konsumtion, stod
det inte fritt for individuella medlemsstater att inféra nationella regler om
varumarkeskonsumtion som kunde paverka varors rorlighet inom
gemenskapsmarknaden. Domslutet bekrdftades och utvecklades i de
efterféljande domarna Sebago och Davidoff/Levi's.

Silhouette-domen talar klarsprak i frdgan om konsumtionens territoriella
rackvidd, men dess konsekvenser & komplexa. Det uppstod snabbt nya
obesvarade fragor sdsom tvivel kring samtyckebegreppet och domens
forhallande till konkurrensréttens artikel 81.* B&da dessa fragor behandlas
nedan.

5.2 Samtyckebegreppet

Nyckeln i konsumtionsprincipen & samtycket. Placeringen av varor pa
marknaden av varuméarkesinnehavaren gélv eller med dennes samtycke,
forbrukar de réttigheter som kan hérledas fran den ursprunglige innehavaren
av varumarket.

BMma C-355/96, Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer
Handelsgesellschaft GmbH, p. 31.

“Sebla Pagenberg, J; "The Exhaustion Principle and ‘Silhouette’ Case”, 1CC , 1999, s.
27f och Cornish R.W; “Trade Marks: Portcullis for the EEA?", EIPR, 1998 s. 177.
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5.2.1 Samtycke genom ursprung eller ekonomisk forbindelse

Det & relevant att avgora vilka aktoérers handlande som kan tillskrivas
varuméarkesinnehavaren och darmed dennes samtycke. Fragan vilka krav
som kan stéllas pa forbindelsen mellan tva aktorer for att de skall raknas
som en enhet | varumdrkesrédttsligt hanseende skapade tidigt
tolkningsproblem for EG-domstolen.

| Hag I-domen™ forsokte EG-domstolen |6sa problemstalIningen genom att
introducera principen om gemensamt ursprung. Principen innebar att
innehavaren av en varumarkesrétt inte kan motsdita sig import av
mérkesvaror om varumérkena har gemensamt ursprung, dvs. att de hor eller
har hort till samma verksamhet eller grupp av verksamheter. Domen
behandlade fragan om en kaffeproducent fran Luxemburg kunde férhindra
import av kaffe med motsvarande mérke fran Tyskland. | Tyskland &gdes
varumérket av Hag AG, som fran borjan dven innehade varumarkesrétten i
Luxemburg. Hag AG hade dock fatt sin varumarkesrétt i Luxemburg
konfiskerad vid andra véarldskrigets slut. Bortsett fran detta hade de tva
verksamheterna ingen forbindelse med varandra. Domstolen argumenterade
att varumérkesrétten inte kan anvandas for att forhindra att varor, som &
lovligt framstdlda i en medlemsstat, marknadsférs i en annan medlemsstat
under samma varumérke med samma ursprung.*®  Avgorande for att
konsumtionens intrdde var att de tva varumarkena hade gemensamt
ursprung.”’ Det var utan betydelse att de tvA varumarkena dgdes av tva
juridiskt och ekonomiskt oberoende verksamheter. Det gemensamma
ursprunget innebar att anvandningen av varumérkesrétten for att dela upp
marknaden var ofdrenlig med principen om fri rorlighet under fordraget.
Domstolen utvidgade darmed konsumtionsprincipen och antog en
motsvarande sndv definition av varumérkesréttens funktion och sarskilda
foremal. | Terrapin mot Terranova-domen™ tillampades principen &ven pa
varumérken som var uppdelade genom frivilliga avtal.

Principen togs upp till revision i Hag II*® och Ideal Standard™-domarna. |
Hag Ilfdlet var savél parterna, som problemstaliningen desamma som i
Hag I. Rollerna som ké&rande och svarande var dock ombytta och domstolen
kom fram till ett annat resultat. Domstolen forklarade att sékerstéllandet av
fri rorlighet for varor inte &r ett standigt 6verordnat hansyn vid tolkning av
fordraget och accepterade att varumérkesréttigheter innebdr en viss

> M8 192/73, Van Zuylen Fréres mot Hag AG (Hag I).

“6 Jmf argumentationen i Cassis de Dijon, som bygger p& principen om medlemsstaternas
plikt att 6msesidigt godkanna varor som &r lovligt producerade och marknadsfordai andra
medlemsstater. M&8 120/78, Rewe-Zentral-AG mot Bundesmonopolverwaltung fiir
Branntwein (Cassis de Dijon).

" |nnehavaren av varumérket i Luxemburg hade ytterst férvarvat varumérket frn den tyska
varumérkesinnehavaren.

“Ma 119/75 Terrapin (Overseas) Ltd.mot Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co.

49 M8&l 10/89, CNL-Sucal SA mot Hag.

oma 9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal Standard GmbH.
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begransning i den fria rorligheten. Domstolen avvisade principen om
gemensamt ursprung, atminstone i expropriationssituationer, med huvud-
argumenten att det vid en expropriation saknas samtycke samt att synen pa
varumarkets funktion utvecklats inom rattspraxis sedan Hag I-fallet.>* D&
domstolen begrénsade sitt avgorande angdende samtycke till situationer med
tvangsmassig overforing, kvarstod fragan vilka typer av samtycke som kan
mojliggora efterfoljande innehavares anvandning av varumarkesréttigheter i
situationer med gemensamt ursprung. Denna fraga klargjordes i Ideal
Standard-domen, da domstolen definitivt forkastade principen om
gemensamt ursprung genom att avvisa den aven i situationer med frivilligt
uppdel ade varumarken.

Fokus skiftades har fran ursprung till kontroll. EGD indikerade att en viktig
funktion hos varumérket & att garantera att markta varor har producerats
under kontroll av en verksamhet, som & ansvarigt for dess kvalitet.
Konsumtion intrader om varumarkesinnehavaren i importlandet och export-
landet & densamma eller om de st&r i ekonomisk forbindelse® Harunder
innefattas produkter som satts pa marknaden av samma verksamhet, en
licenstagare, ett moderbolag, ett bolag i samma koncern eller en ensam-
aerforsidljare. Daremot omfattas normalt inte situationer déar en forvarvare
av ett varumérke satter en vara pa marknaden, om det inte & nagon réttslig
eller ekonomisk férbindelse mellan ©6verl&aren och férvarvaren.®
Domstolen forklarade att avgérande for om ekonomisk forbindelse
foreligger mellan tva juridiska personer & om varumérkesinnehavaren har
mojlighet att avgora vilka produkter som far markas och kan kontrollera
dess kvalitet. Det skall understrykas att det vasentliga & om
mérkesinnehavaren haft mgjlighet till kvalitetskontroll, inte om denna
kontroll faktiskt utforts.>*

Harmed har domstolen fatt principerna om varumérkets funktion och
sarskilda foremd i Overensstammelse med konsumtionsprincipen, enligt
vilken varuméarkesinnehavaren maste tolerera parallellimport om han har
samtyckt till marknadsforing inom EES. Om det inte finns nagon
forbindelse mellan varumérkesinnehavaren och en eventuell producent av
samma markesvaror, kan varumérkesinnehavaren inte anses ha samtyckt till
den marknadsféring av produkterna, som den oberoende producenten har
foretagit.

5.2.2 Kriterier for samtycke

Varumérkesinnehavarens samtycke skall hanfora sig till marknadsféring av
varorna och till marknadsforing inom EES-omradet. Det & uppenbart att

%1 Premiss 13-15. Se bl.a. mal C-3/78, Centrafarm mot American Home Products Corp,
sarskilt p. 11-12.

32 M8l 9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH, p. 18.
8 Crai g, P. and De Blrca, G; EU Law: text, cases and materials, Oxford, 1998, s. 1034.
% Mal 267/95, 268/95, Merck and Beecham.
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anvandningen av ett varumarke som en varumarkesinnehavare har samtyckt
till inte kan krénka dennes réttigheter. Sa lange som det foreligger ett klart
och uttryckligt samtycke &r detta en sjalvklarhet, men ett samtycke bor ocksa
kunna vara underforstatt i enlighet med allmanna civilréttsliga principer.
Direktivet ger en harmoniserad bestammelse rérande konsumtion av
varumérkesréttigheter, men samtidigt existerar flertalet definitioner av
samtycke under de olika nationella rattsordningarna.

| Phyteron-fallet™ hade varumérkesinnehavaren samtyckt till avséttning av
produkternainom EU, efter att varorna forts pa marknaden utanfor EU, och
darmed konsumerades varumérkesrétten. Nedan skall behandlas vad som
kravs for att ett sddant samtycke till import fran tredjeland skall anses
foreligga.

5.2.2.1 Sebago-domen

| Sebago-fallet™ Kklargjordes frégan om huruvida samtycke foreligger nar
varumérkesinnehavaren har medgivit marknadsféring inom EES av varor
som é&r identiska med eller liknande de varor for vilka konsumtion gors
gdllande eller om medgivandet maste relatera till varje enskilt exemplar av
varan.

Sebago, en amerikansk firma och innehavare av varumérkena ” Docksides”
och "Sebago” i Benelux-landerna, sdlde skor under dessa marken genom
ensaméaterforsiljare. Fallet rorde ett parti kta Docksides-Sebago skor, som
var tillverkade i El Salvador och inképta av en belgisk parallellimportor for
att sedan bjudas ut till forséljning hos en stormarknadskedja. Det framgick
inte i malet pa vilken marknad det parallellimporterade skopartiet for forsta
gangen fordes ut, men det forutsdtts i domen att det skedde utanfor EES-
omradet. Sebago véckte talan mot stormarknadskedjan for varumarkes-
intrdng eftersom de menade att det inte foreldg nagot samtycke till
marknadsforing inom EES-omrédet. Eftersom skorna motsvarade de skor
som den auktoriserade dterforsdljaren sdde pa den belgiska marknaden,
argumenterade stormarknadskedjan, med stod i varumarkets funktion som
angivare av ursprung, att Sebago underforstatt medgivit att identiska eller
liknande skor marknadsférdes dér av andra.

EGD konkluderade att det krévs samtycke till varje enskilt exemplar av
mérkesvaran for att konsumtion skall intréda. Domstolen hanvisade harvid
till tidigare tolkningar av artikel 7 (1) i Dior- och BMW-falen® samt
lydelsen i artikel 7 (2), som alla talar om fortsatt marknadsféring av varor.
EGD menade att det visar att principen om konsumtion endast géller
bestdmda exemplar som redan satts pa marknaden med
varumérkesinnehavarens medgivande.

S VE C-352/95, Phyteron International mot Jean Bourdon.
% M8l C-172/98, Sebago och Ancienne Maison Dubois mot G-B Unic.
5" M8 C-337/95, Parfums Christian Dior mot Evora BV och ma8l C-63/97, BMW.
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Avsittning utanfor EES-omrédet implicerar inte ett tyst samtycke inom
EES, aen om liknande varor cirkulerar inom omradet. Ett motsatt
forhalningssatt, dvs. att samtycke till marknadsforing av en varutyp &r
tillrécklig, skulle leda till en urholkning av Silhouette-domen och den
regionala konsumtionsprincipen.

5.2.2.2 Davidoff/Levi's-domen

| Davidoff/Levi’s-falet® fick EGD tillfale att precisera under vilka
forutsattningar ett samtycke foreligger i artikel 7(1):s mening. Huvudfragan
var huruvida ett tyst samtycke kan intolkas i distributionsavtalet, sarskilt vid
detillfalen dar exportrestriktioner inte &r inforlivade i avtalet.

Fallet var en sammanslagning av tre md, som den engelska hogsta
domstolen fort till EGD. De forsta malet inleddes av Zino Davidoff,
innehavare av varumérkena " Cool Water” och ”Davidoff Cool Water” for
toalettartiklar  och  kosmetiska  produkter, mot den engelska
paralelimportéren A & G Imports. De tva andra malen initierades av
varuméarkesinnehavaren Levi Strauss mot Tesco och Costco, som bada kopt
in och salt parallell-importerade Levi’sjeansi England.

Zino Davidoff v. A & G Imports

Davidoff hade ingétt ett exklusivt distributionsavtal med en lokal distributor
I Singapore rorande forsdljning av produkter mérkta med Davidoffs
varumérken. Enligt avtalet var distributoren forpliktad dels att sdja
produkterna endast inom det avtalade omrédet, dels att vidareférmedla detta
forbehdl till sinakopare. A & G kopte Davidoffs markta varor i Singapore,
importerade dem till England och boérjade sdlja dem dar. Davidoff vackte
talan mot A & G och hévdade att importen och forsdljningen i England
utgjorde ett intrang i foretagets varumarkesréttigheter. A & G invande att
Davidoff indirekt medgivit denna import och forsaljning, eftersom nagot
territoriellt forbehdll inte fanns pa varorna, i kopekontraktet eller pa annat
sétt kommunicerats till dem.

Hogstardttsdomare Laddie gav begreppet "samtycke” en mycket vid
tolkning. 1 enlighet med &dre engelsk réttspraxis menade han att en
varumérkesinnehavare skall antas ha givit sitt samtycke till parallellimport
in till EES, sa lange ett klart forbehdl inte gjorts. | engelsk rétt &ar ett
avtalsmassigt forbehall i ett dterforsiljaravtal enbart bindande om allaled i
distributionskedjan &r informerade om forbehallet. Davidoff kunde sdledes
endast foérhindra parallellimport om ala led i distributionskedjan faktiskt

% M8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd.
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hade dlagts forbud mot forsaljning inom EES. Detta hade inte skett och
L addie menade att samtycke darmed forel ag.

Laddie motiverade vidare sitt resonemang genom att hanvisa till
varumarkets funktion och sarskilda foremal. Dess funktion, menade han, &
forst och framst att ange varans ursprung och dess sarskilda foremal &ar
varuméarkes-innehavarens rétt att sitta produkten pa marknaden for forsta
gangen. Laddie pdpekade darefter att markesvaror som har forts ut pa
marknaden utanfér EES uppfyller ursprungsfunktionen. Det skulle darfor
vara ofdrenligg  med  varumarkesrdttens  foremd  att  l&a
varumérkesinnehavaren férbjuda paralell-import av varorna in till EES.
L addie anvande alltsd varumarkesréttens funktion och nationell avtalsrétt for
att faststélla betydel sen av samtycke-begreppet.

Det var tydligt att Laddies argumentation ger uttryck for en kritisk
instéllning till att internationell konsumtion & utesluten enligt
Varumarkesdirektivet. Domen skapade stor debatt i doktrin, da den kunde
ses som ett forsok att forain internationell konsumtion genom bakdorren.

Den engelska domstolen avsdog darmed Davidoffs yrkande om
interimistiska atgarder och summarisk process, eftersom den ansag att A &
G:s argument inte var uppenbart ogrundade. Enligt domstolen gav malet
upphov till principiella frégor, vilka behdvde besvaras av EGD innan
tvistefragornai malet kunde avgorasi en fullstandig rattegang.

Levi Strauss v. Tesco and Costco

Kort darefter inkom ett nytt liknande mal till den engelska domstolen. Fallet
rorde Levi's jeans, som Tesco och Costco importerat fran grossister och
uppsamlingshandlare i Kanada, Mexico och USA och sedan sdt dem i
England. Levi Strauss, innehavare av varuméarkena "Levi’s’ och "501",
sddesinajeansi ett selektivt distributionssystem och vagrade sélja jeanstill
Tesco och Costco. Levi Strauss véckte talan mot Tesco och Costo och
hédvdade att importen och forsdljningen av Levi’s jeans utgjorde ett
varumarkesintrang. Tesco och Costco invande att de kunde forfoga fritt Gver
jeansen eftersom det inte framgick av deras kopekontrakt eller 6vrig
information att varorna enbart fick sdljas inom ett bestamt omrade. Den
engelska domstolen beslutade sig for att vanda sig till EGD och liksom
Laddie be domstolen att nérmare precisera vad som krévs for att samtycke
skall anses foreligga. EGD sammanforde fallen.

| det forenade Davidoff/Levi’s-fallet, var den framsta frégan till EGD om
samtyckesbegreppet i VMD:s artikel 7 innefattar samtycke som givits savé
uttryckligen som underforstatt. Och i sa fall under vilka omstandigheter.

% Sebl.a. Carboni, A; "Zino Davidoff SA v. A &G Imports Ltd: A Way Around
Silhouette?”, EIPR, 1999 s. 524 och Gross, N; “Trade Mark Exhaustion: The U.K.
Perspective”, EIPR, 2001 s. 224.
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Den engel ska domstolen fragade sarskilt om samtycke var ett nationellt eller
gemenskapsbegrepp och om presumtioner fran nationell ratt kunde anvandas
i tolkningen.®

EG-domstolens dom

Domstolen borjade med att hanvisa till Silhouette- och Sebago-falen, som
fastdar regional konsumtionsprincip och betonade att den inte skulle ta
stallning till huruvida det géller en internationell konsumtion. Domstolen
begransade sin uppgift till att utedutande avgodra hur ett samtycke till
marknadsforing inom EES skall uttryckas, ndr varorna & marknadsférda
utanfor EES.

Den forsta fragan som domstolen behandlade & huruvida ett samtycke
maste vara uttryckligt eller om det &ven kan vara underforstétt. EGD borjade
med att sla fast att ”samtycke” i VMD:s artiklar 5 och 7 &r ett gemenskaps-
begrepp och att det ankommer pa domstolen att ge begreppet en enhetlig
tolkning. Alternativet skulle ge varumérkesinnehavarna ett varierande
rétsligt skydd beroende pa medlemsstaternas nationella lagstiftning. Detta
skulle strida mot andamalet med Varumérkesdirektivet, namligen att uppna
sammaréattsliga skydd i alla medlemsstater.®*

EGD uttalade att ett medgivande klart maste uttrycka viljan att avsta fran
rétten till att kontrollera den forsta marknadsforingen inom EES.
Medgivandet sker vanligtvis genom ett uttryckligt samtycke, men kan enligt
domstolen dven vara underforstétt och folja av omstandigheter som har
intréffat fore, samtidigt med eller efter avséttningen pa marknaden utanfor
EES, om det tydligt framgér att innehavaren avstér frén sin ensamrétt.®?

Domstolen gick sedan vidare for att besvara den engel ska domstolens fragor
om huruvida ett underforstétt samtycke kan folja enbart av varumarkes-
innehavarens tystnad eller passivitet i olika situationer.

EGD hénvisade till kravet att det maste sta klart att ett samtycke har
lamnats. Det maste, av de omstandigheter som beaktas for att faststélla ett
underforstatt samtycke, med sikerhet framga att varuméarkesinnehavaren
avstar frén att dberopa sin ensamrétt. Harav foljer att det ankommer pa
paralellimportéren att bevisa att det féreligger samtycke och inte att
varumarkesinnehavaren skall bevisa motsatsen.®® (Se narmare om bevis-
bordan i avsnitt 5.4 om bevisbdrdans placering.)

% M&l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 16 och 28.

®1 M8 C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 39 —43.

%2 M8 C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 45 - 46.

% M&l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 53 - 54.
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Domstolen konkluderade att det inte & tillréackligt med varumérkes-
innehavarens tystnad for att det skall foreligga ett underforstatt samtycke till
avsdttning inom EES av varor fran tredjeland. Vidare klargor EGD att
samtycke inte kan underforstas av det faktum att varumarkesinnehavaren
inte har formedlat exportforbehdll till EES till efterfoljande kopare, det
faktum att varorna inte & forsedda med motsvarande forbehdl eller det
faktum att det inte finns ngra motsvarande avtal smassiga forbehall.**

Avdlutningsvis tog domstolen  stdllning  till betydelsen  av
paradlellimportérens  eler  forhandlarens  kdnnedom  om  att
varumérkesinnehavaren motsétter sig importen. Domstolen forklarade att
paralellimportérens goda tro eller okunskap & utan betydelse for
beddmningen om konsumtion intrétt.%

5.2.3 Reflektioner

Det & uppenbart att anvandningen av ett varuméarke som en varumarkes-
innehavare har samtyckt till inte kan kranka dennes réttigheter. Det &r
emellertid inte alltid savklart om medgivandet kommer fran varumérkes-
innehavaren eller om det verkligen foreligger ett medgivande till
marknadsforing inom EES.

Vilka aktorer ar relevanta for samtycke?

Det & relevant att avgora vilka aktoérers handlande som kan tillskrivas
varumarkesinnehavaren och darmed dennes samtycke. FoOr att tva aktOrer
skall réknas som en enhet i varuméarkesrattdigt hanseende krévs att de star i
ekonomisk forbindelse. Avgorande for om det foreligger ekonomisk
forbindelse & om varumérkesinnehavaren har mgjlighet att avgoéra vilka
varor som far mérkas och kan kontrollera dess kvalitet. Det &r inte vasentligt
om varumérkesinnehavaren faktiskt utfor kontrollen, utan det skall endast
finnas mojlighet dartill. Om det inte finnas nagon forbindelse mellan
varumarkesinnehavaren och en producent av mérkesvarorna, sa kan inte
varumarkesinnehavaren anses ha samtyckt till den marknadsféring av
varorna som den oberoende producenten har foretagit.

Vilka omstandigheter ar relevanta for samtycke?

EG-domstolen anldgger en restriktiv tolkning av samtyckebegreppet. Istéllet
for att dra upp positiva riktlinjer fér samtyckesbeddémningen, véljer

® M8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 55 - 57.

% M8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co
mot Tesco Stores Ltd, p. 66.
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domstolen att ge en negativ definition av underforstatt samtycke och uttalar
att tystnad eller passivitet inte kan utgora samtycke. Efter att domstolen har
uteslutit flera”icke-handlingar” fran relevanta omstandigheter for samtycke,
framstar det som mycket oklart om det finns utrymme for underforstatt
samtycke i det konkretafallet.

5.3 Marknadsforingsbegreppet

Aven marknadsforing & ett nyckelkriterium vid konsumtion. Ovan har
problem kring varumérkesinnehavarens samtycke till marknadsféring inom
EES behandlats. Enligt VMD:s artikel 7 kan ocksa varumérkesinnehavarens
egen marknadsféring inom EES medféra konsumtion. Det & darfor viktigt
att understka i vilka Situationer en vara skall anses ha forts ut pa
marknaden.

Méanga markesvaror produceras i tredjeland for att sedan transporteras till
EES av varumérkesinnehavaren gav. En del av varorna som inte avsétts
inom EES exporteras istéllet till ett tredjeland, dar de fangas upp av en
parallellimportdér och &erimporteras till ett EES-land. Har kan uppsta
situationer dar det & osdkert om varan har varit ute pa marknaden inom
EES. Problemen & inte lika tydliga rérande varor som producerats inom
EES, men aven hér & det nddvandigt att avgora nér varorna anses ha forts ut
pa marknaden.

En vanlig distributionskedja bestar av producent, distributor och slutkund.
Ibland kan samma aktor inta flera roller i kedjan, sarskilt relevant i detta
sammanhang & varuméarkesinnehavaren. Fragan ar vid vilka led i kedjan
som konsumtion kan uppstd. Ar rekvisitet uppfyllt redan né varan
produceras i varuméarkesinnehavarens regi eller nér den efter ett forvarv
fortfarande lagerhdlls av denne? Anses varan marknadsford redan nér det
fysiska exemplaret importeras till EES-marknaden i syfte att sdljas dar? Sker
marknadsforing nér en vara utbjuds till forsdljning eller kréavs det en
konstaterad forsaljning? Ar forsaljningen till distributor eller slutkund den
relevanta i detta sammanhang? Och vad géller for varor som varumérkes-
innehavaren sdlt till en naringsidkare inom EES for vidareforsaljning utanfor
denna marknad?

5.3.1 Nationéell rattspraxis

Det framgér inte av direktivet hur marknadsforing skall uppfattas i detta
sammanhang och det saknas vagledande avgoranden fran EGD. Daremot har
betydel sen av begreppet kommit upp till bedémning i nationell praxis, bland
annat i Peak-fallet frén Sverige och Kipling bags-falet fran Benelux-
domstolen. Avsnittet & pa intet sitt uttdbmmande avseende nationell
réttspraxis.
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5.3.1.1 Sverige: Peak Holding AB mot HK Factory Outlet

| Peak-fallet® vackte kladforetaget Peak, som & innehavare av varumarkena
"Peak Performance’, "Peak”, "R&D”, "Red Oak” samt figurmérke
"fjadrar”, talan mot HK Factory Outlet (HK) for varuméarkesintrang. Fallet
rérde ett varuparti som Peak producerat i tredjeland och sedan fért ini EES|i
forsdjningssyfte. PA EES-marknaden holls det tillgangligt for forsaljning till
konsumenter i Peaks egna butiker.®” Peask sdlde sedan det aktuella
varupartiet till ett franskt bolag for vidareforsdljning utanfor Europa (med
undantag for Ryssland och Slovenien). HK, som kdper och sdljer klader
utanfor de ordinéra distributionskanalerna, invande att de aktuella varorna
forts ut pa marknaden inom EES genom Peaks forsorg och att Peak darmed
uttémt sin rétt att forbjuda férsajningen av varorna.

Peak havdade att rekvisitet "forts ut pa marknaden” var uppfyllt forst nér
den mérkta varan l&mnar innehavarens hand. HK menade att rekvisitet kan
uppfyllas medan varan & i varumarkesinnehavarens hand om den innehas i
syfte att foras ut pa marknaden. HK argumenterade att rekvisitet &minstone
var for handen i de fall dar innehavaren bjudit ut varan till forsaljning pa ett
sadant sétt att den gjortstillganglig for konsumenter.

Tingsrétten konkluderade att Overvagande ské talar for att rekvisitet for
konsumtion & uppfyllt vid den tidpunkt d& en vara tillhandahdlls for
forsdljning till konsument av varumarkesinnehavaren eller med dennes
samtycke. Att varorna faktiskt séljs &r inget krav. Tingsrétten hanvisade till
bestdmmel sens ordalydelse och menade att det & rimligt att betrakta varor
som saluférs i varumérkesinnehavarens butik som marknadsforda. Vidare
skulle det vara ologiskt att fokusera bedomningen pa forsdjning till
konsument, da en sadan transaktion mot ordalydelsen snarare innebar att
varornafors bort fran marknaden an ut pa marknaden.

Tingsréttens dom har Overklagats och hovréiten har bedlutat att inhdmta
forhandsavgorande fran EGD i foljande prejudiciella fragor:

"Skall en vara anses ha forts ut p& marknaden [...] genom att den av
varumérkesinnehavaren

a) importerats och infortullats till den gemensamma marknaden i syfte att séljas dar?

b) salufortsi varumarkesinnehavarens egna eller nérstdende bolags butiker inom den
gemensamma marknaden, utan att dverlatelser &gt rum?

% |_unds tingsrétt, mal nr T 2115-00, Peak Holding AB mot HK Factory Outlet i
Léddekopinge AB, dom meddelad den 6 december 2001.

%" Det var i fallet omstritt huruvida de &ven varit utetill férsaljning i butiker som tillhér
fristéende aterforsdljare.
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c) Overldtitstill ett annat bolag pa den inre marknaden, med forbehall att kdparen inte
agde sdlja den vidare p& den inre marknaden?’ %

Parterna har ombetts att kommentera fragorna och hovrétten invantar EGD:s
avgorande.

5.3.1.2 Benelux: Kipling S.A. v. GB Unic S.A.

Av intresse & &ven Benelux-domstolens avgorande i Kipling bags-fallet.%
Fallet rorde Kipling-vaskor som var parallelimporterade fran USA.
Benelux-domstolen menade att uttrycket "forts ut pa marknaden i EES’
betyder att varuméarkesinnehavaren maste ha gjort markesvarorna
tillgangliga for koparen pa ett sddant sétt att denne senare kan vidareforséja
varornainom EES.

Istallet for att fokusera pa om varorna fysiskt gjorts tillgangliga under ett
kopekontrakt, sd faste domstolen vikt vid om varumérkesinnehavaren
samtyckt till varornas vidare kommersialisering inom EES.™

5.3.2 Doktrin

Koktvedgaard/Levin tolkar marknadsf6ringsbegreppet som att varan bjudits
ut till forsaljning pa den 6ppna marknaden inom EES pa ett sddant sétt att
den gjorts tillganglig for konsumenterna. Koktvedgaard inkluderar &ven
utbjudande till professionella aktorer.”* Det kravs att varorna gors
tillgangliga for konsumenter inom EES av néringsidkare dar. De
understryker att det handlar om fysiska varors vidare spridning, till skillnad
fran varumarket som sadant. Detta antagande underbyggs av Sebago-domen.
Dérav foljer aven att reklam i sig inte innebér att varorna forts ut pa EES-
marknaden.”

Schovsbo instammer | Koktvedgaard/Levins tolkning, som han menar
stammer bra dverens med begreppets naturliga betydelse och strukturen i
artikel 7. Han delar @en deras konklusion avseende reklam, ndmligen att
konsumtion inte kan intr&da i de situationer dér varan annu inte fysiskt
befinner sig pa marknaden men exempelvis finns avbildad pa en hemsida
Vidare menar han att detta géller aven for utstéliningsexemplar och i
situationer dé produkten kan bestdlas fran en hemsida eller

% Hovrétten dver Skéne och Blekinge, M8l nr T 96-02, Peak Holding AB mot Axolin-Elinor
AB (tidigare HK Factory Outlet i Loddekdpinge AB), beslut meddelat den 26 september
2002.

% Kipling S.A. v. GB Unic S.A., 6 december 1999, orapporterad.

" Visscher, F; Belgium: Trade Marks — Exhaustion of Rights, EIPR, 2000, s. 79.

n Koktvedgard, M; Leerebog i immaterialret, 5 udg., Kgbenhavn, 1999, 331.

"2 K oktvedgaard, M. och Levin, M; Lirobok i Immaterialrtt, Stockholm 2000, s. 345.
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postorderkatalog. Givetvis, tillagger Schovsbo, anses de senare levererade
varorna vara ute p& marknaden.”

Gozzo tolkar ordalydelsen i direktivet som att innehavarens avsikt att féra ut
varorna pa marknaden inte ar tillracklig for att uppfylla rekvisitet. Varan
maste ha lamnat varumarkesinnehavarens hand. Med den utgangspunkten
menar han att det inte & tillrackligt att varan finns tillganglig hos
varumérkesinnehavaren och att det dar & mgjligt att for en konsument att
kopa varan. Rekvisitet maste anses intrada forst nar en vara faktiskt forts ut
pa marknaden inom EES och varumérkesinnehavaren darmed inte langre har
kontrollen dver den.”™

5.3.3 Reflektioner

Ar det tillrackligt att varorna tillverkas eller transporteras i
varumarkesinnehavarens regi?

Att varan tillverkas genom varumérkesinnehavarens forsorg innebar inte i
sig géavt att de tillverkade och mérkta varorna skall anses "forda ut pa
marknaden”. Det & ocksa klart att varans blotta existens pa marknaden for
att transporteras inte ar tillracklig for att utldsa konsumtion. Detta foljer
direkt av ordalydelsen i VMD:s artikel 7(1) och EGD:s réttspraxis, dar
varumérkets framsta funktion definieras som garant for varumérkets
ursprung och goodwill genom att ge varumérkesinnehavaren rétt att forsta
gangen fora ut de markta varorna pa marknaden.

Ar det tillrackligt att varorna tillgangliggors for slutkund?

Lunds tingsrétt fastslog i Peak-fallet att for att varorna skall anses vara ute
pa marknaden krévs inte en faktisk forsajning till slutkonsument, utan det ar
tillrackligt att varorna tillgangliggors pa marknaden for konsumenterna.
Tingsréttens konklusion stéds av Koktvedgaard/Levins tolkning av
begreppet. Resonemanget kring rekvisitets ordalydelse, att en vara som natt
slutkund snarare forts bort fran marknaden &@n ut pa marknaden, framstar
som Overtygande. Vidare stammer slutsatsen bra dverens med varumarkets
olika funktioner. Har varumérkesinnehavaren valt att géra en mérkt vara
tillganglig i butik for konsumenter innebér det en tilldtelse att den markta
varan associeras med en viss verksamhet, en viss kvalitet och mérkets
goodwill. Innan denna tidpunkt kan varumérkesinnehavaren forhindra att
varan forknippas med mérket. Eftersom samma hénsyn gor sig géllande nér
en naringsidkare ar slutkund kan samma resonemang aven foras i en sadan

"3 Schovsho, J; “Samtykke” og konsumption — samtykkekriteriet i Varemeerkedirektivets
artikel 7, s. 340.
™ Gozzo, G; Ndgra reflektioner kring konsumtion av varumiirkesrittigheter inom EES och

begreppet "fort ut pa marknaden”, NIR, 2001, s. 43f.

30



situation. Overvagande skél talar siledes for att rekvisitet & uppfyllt vid den
tidpunkt da varorna finns tillgangliga pa marknaden for slutkund.

Ar det tillrackligt om varorna tillgangliggors i distributionsledet?

| Kipling bags-falet uttalade Benelux-domstolen, att varorna skall anses ha
forts ut pa marknaden endast om varumarkesinnehavaren effektivt
tillgangliggjort varorna pa sadant sétt att kbparen kan vidareforsdja varorna
inom EES. Domstolen preciserade emellertid inte uttrycket ”effektivt
mojliggjort vidare kommersialisering inom EES’.

Om en varumérkesinnehavare har salt varor till en distribut6r, med forbehall
for att varorna inte far vidareforsdjas, kan de inte anses ha effektivt
tillgangliggjorts i distributionsledet for omsattning pa EES-marknaden. Sker
daremot en forbehdlslos overlatelse till en salvstandig naringsidkare inom
EES maste dock presumtionen vara den motsatta. Varumérkesinnehavaren
har i en sadan transaktion dverldtit kontrollen Gver varan och maste anses ha
satt den pa EES-marknaden. Resonemanget stammer dverens med EGD:s
uttalande i det klassiska Centrafarm mot Winthrop-fallet att varumérkets
funktion var att garantera varumérkesinnehavaren exklusiv rétt till att sétta
de mérktavarornai cirkulation for forsta gangen.”

Ar det tillrackligt att det gors reklam for varorna?

Det framstar som en rimlig sutsats, att forekomsten av reklam inte &
tillrackligt for att en vara skall anses vara ute pa marknaden. Om reklam
likstélls med marknadsforing innebar det att alla varor av samma kategori,
som visas eller beskrivsi TV, radio, tidningar eller pd en hemsida och som
befinner sig inom EES skulle omfattas av konsumtionen.”® Ett s&dant
réttslage skulle innebéra att i stort sett alla mérkta varor skulle kunna anses
marknadsforda och varumérkesinnehavare kan darmed inte forhindra en
senare dterimport fran tredjeland.

| vissa situationer kan dock fragan diskuteras, exempelvis i fraga om varor
avsedda att direkt uppfylla responsen pa erbjudandet i reklamen, sarskilt i
de situationer dér varorna bjuds ut via en hemsida med mgjlighet till direkt
betalning 6ver Internet och de fysiska varorna befinner sig pa Internet-
butikens lager. Om hemsidan har ett lager i EES-land framstar det inte som
séavklart att varan inte & marknadsford i EES-omradet. Denna situation
borde behandlas pa liknande sitt som nar varorna tillhandahdlls i vanlig
butik. Om marknadsféringskriteriet kraver att koparen ska bekréfta genom
att klicka pa acceptikonen narmar vi oss krav pa genomfort kop. Lunds
tingsratt uttryckte tydligt att en dverlatelse till konsument inte & nodvandig
och Koktvedgaard/Levins formuleringar "bjudits ut till forsdljning” och

M8l C-16/74, Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV, p. 8.
" Det skulle medféra praktiska problem om enbart en del av de varor som befinner sigi en
verksamhet omfattas av en reklamkampanj for varukategorin.
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"gors tillgangliga for konsumenterna’ torde uppfattas som om det inte krévs
ett faktiskt kop.

5.4 Bevisbordans fordelning

Till foljd av att konsumtionsprincipen &r territoriellt begransad uppkommer
frigan om vem som skall bevisa att ensamrétten & konsumerad. Vid
tillampning av en internationell konsumtionsprincip betraktas varorna som
lovligen utsldppta pa marknaden, sdvida de inte &r falska eller stulna. Med
en regional konsumtionsregim kan import av lovligen utsl&ppta varor utgora
intrdng i varumérkesrétten. Detta & fallet om varorna har forts ut i
trediland och  sedan  importerats  till  EES-omradet  utan
varumérkesinnehavarens samtycke. Fragan ar vilken part som bar bordan att
bevisa varornas kommersiella historia och vilka former dessa bevis kan ta.
Aligger det parallellhandlaren att géra sannolikt, att de aktuella varorna &
marknadsforda inom EES med réttighetshavarens medgivande eller digger
det varumérkesinnehavaren att visa att varorna inte ar marknadsforda pa det
Séttet?

Varuméarkesdirektivet innehdller ingen specificering av vem som béar
bevisbordan for att konsumtionsbestammelsens rekvisit & uppfyllda eller
inte. Avsaknad av végledning & foga férvanande eftersom etableringen av
bevisborda generellt & en fréga for nationell rétt och nationelladomstolar.”’

Det & viktigt att ha en etablerad bevisbdrda, som & rationellt fordelad
mellan varuméarkesinnehavaren och parallellhandlaren, for att fragorna om
varornas kommersiella historia skall kunna adresseras utan ogrundade
pastdenden och antydningar.”® Det finns flera tankbara l8sningar for bevis-
problematiken i ma rorande paralellimport. Bevisbtérdan kan antingen
placeras hos parallellimportoren eller hos varumérkesinnehavaren. Vidare
finns &en mojligheten att inte etablera ndgon gemenskapsréttslig 16sning,
utan l&mna det upp medlemsstaterna och den nationella processrétten.

Vid en placering av bevisbordan hos parallellhandlaren dligger det denne att
visa att de aktuella varorna & marknadsforda inom EES med réttighets-
havarens medgivande. | enlighet med Sebago-domen maste relevant
marknadsforing eller samtycke visas for varje exemplar for vilket
konsumtion dberopas. Denna lésning innebd& en presumtion mot
medgivande till forsdjning inom EES, om inte kopet skett direkt fran
varumérkes-innehavaren. Placerar man istdllet bevisbordan hos
varumarkesinnehavaren skall denne visa att samtycke till forsdjning pa
EES-marknaden effektivt nekats. Med effektivt nekat samtycke menas att
instéllningen skall ha kommunicerats till kbpare. En omvand tillampning av
Sebago innebér att varumarkesinnehavaren maste visa nekat samtycke till

T M8 205-215/82, Deutsche Milchkontor GmbH mot Germany och ma C-208/90, Emmot
mot Minister for Social Welfare.
® Hays, T; The Burden of Proof in Parallel-Importation Cases, EIPR, 2000, s. 354.
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varje exemplar pa EES-marknaden for vilka parallellhandlaren dberopar
konsumtion. Denna l6sning innebar en presumtion for att varor pa EES-
marknaden cirkulerar med varumérkesinnehavarens samtycke Den sista
|6sningen &r att det inte faststélls ndgon gemenskapsréttslig presumtion, utan
ait placeringen av bevisbordan |damnas Oppen for att avgoras i
medlemsstaternas nationella processrétt. Resultatet blir att fordelningen
kommer att variera fran land till land och vara mer eller mindre fordel aktigt
for endera parten.

5.4.1 Davidoff/L evi’s-domen

| Davidoff/Levi’s-domen” specificerade EGD fér forsta gdngen vem som
skall béra bevisbordan for samtycke till forsdljning av mérkta varor inom
EES nar varorna importerats fran tredjeland. | de engelska fallen lyftes inte
fragan om bevisbordan fram, utan dar utgick den engelska domstolen fran
att bevisbordan placerades hos svaranden. ®

Samtidigt foreligger enligt engelsk rétt en presumtion for samtycke om inte
motsatsen kommunicerats till efterféljande kopare. Generaladvokaten
menade att beddmningen om huruvida samtycke foreldg skall goras av
nationell domstol, men att en extremt 1&g standard i form av den engelska
presumtionen inte var acceptabel.** Ang&ende bevisbérdan uttalade EGD
at:

" [...] det ankommer pa den ekonomiska aktor som gor géllande att det foreligger samtycke
att bevisa detta och det dligger inte pa varuméarkesinnehavaren att visa att det saknas
samtycke.”

Det ligger sdledes pa parallellhandlaren att fora bevis om att de konkreta
varor™® som importen avser & marknadsférda inom EES med réttighets-
innehavarens samtycke. Domen innehdller &en bidrag till hur denna
bevisborda kan lyftas, séarskilt kravet pa att ett samtycke skall tillkannages
positivt.>*

Schovsbo menar att en sadan positiv tillkannagivelse forutsétter dels att
varumérkesinnehavaren har haft tillfélle att uttala sig separat om samtyckes-
fragan, dels att parallellimportoren kan fora bevis for detta. Kombinationen
av domstolens uttalande i fragan om bevisbordans fordelning och kravet om
positivt tillkdnnagivande kréver enligt Schovsbo 1 praktiken skriftligt bevis

" M8 C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co.
mot Tesco Stores Ltd.

& Zino Davidoff SA mot A&G Imports Limited (1999), p. 9.

8 Generaladvokatens forslag till avgérande i m8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff
mot A & G Importsoch Levi Strauss & Co. v. Tesco Stores Ltd, premiss 100.

8 M8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot. A & G Imports och Levi Strauss & Co.
mot Tesco Stores Ltd, p.54.

8 Se M8 C-172/98, Sebago och Ancienne Maison Dubois mot G-B Unic.

8 M8l C-414/99 och C-416/99, Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co.
mot Tesco Stores Ltd, p. 58.
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eller andra sékra underlag och att oklarheter i detta hénseende kommer
parallellimportoren till nackdel .2

Det &r oklart om EGD:s uttalande géller aven nér det inte kan faststéllas om
en produkt sdlts pa EES-marknaden av varumérkesinnehavaren eller med
dennes medgivande. Majligen handlar det da snarare om att visa varifran en
produkt hérrér, &n att bevisa huruvida samtycke & for handen. Lidgard
menar att det inte & sjdvklart att denna fraga skall |osas efter samma
presumtionsprincip som géler for samtyckeskriteriet och foresprakar istallet
en presumtion till parallellhandlarens forman.%®

Det & vidare omstritt huruvida EGD med ovan namnda uttalanden om
bevisbordan har uppstéllt ndgon gemenskapsréttslig regel om fordelning av
bevisbdrdan eller om den endast uttalat en regel som féljer av den materiella
rétten, namligen att en bestdmmelse som motsvarar en presumtion om
samtycke &r otill&en.®’

5.4.2 Stlssy-malet

| Stissy-fallet®® behandlades fr&gan om férdelningen av bevisbordan i
nationell rétt i ett ma rorande parallellimport, déar det & stridigt mellan
parterna var varorna har slappts ut p& marknaden. ® Generaladvokaten har
gett sitt fordag till avgorande i maet, men EGD har dnnu inte meddelat
dom.

5.4.2.1 Bakgrundsfakta

Det amerikanska foretaget Stlissy Inc. & innehavare av varumérket ” Stlissy”
och séljer klader 6ver hela véarlden under detta marke. Inom EES saldes
varorna genom lokala ensamaterforsaljare, vilka forband sig att inte leverera
till mellanhander for forsdljning utanfor avtalsomradet. Den tyska
aerforsaljaren van Doren + Q GmbH hade erhdllit rétten att forsvara Stissys
varumérken och véckte taan mot en paralelhandlare for
varumérkesintrang. Van Doren argumenterade att det aktuella kladpartiet

8 Schovsho, J; Samtykke til parallelimport af meerkevarer — EF-domstolens afgorelse af
Davidoff-sagen, UfR 2002 s.5, s.9.

8 idgard, H.H; Samtyckets betydelse vid internationell varumdrkeskonsumtion — EG-
domstolens avgorande i ”Davidoff-fallet”, NIR, 2002, s. 13f.

87 Se bland annat Generaladvokat Stix-Hackls férslag till avgorande i mél C-244/00, van
Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesellschaft mbH och Michael Orth, p.
65 och 92 och Rubini, L; Is the Siege of Fortress Europe Really Over? The Exhaustion of
Trademarks in the EC, Competition and International Trade, Legal 1ssues of Economic
Integration, 2002, s. 208. Den forst namnde ifrégasétter etablering av
gemenskapspresumtion, medan den senare forefaller utga fran en fastd agen presumtion mot
samtycke (&ven om han inte &r foresprakare for en sadan presumtion).

8 M&l C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft
mbH och Michael Orth.

8| Davidoff-fallet var det ostridigt att varorna hade slappts ut p& marknaden utanfor EES.
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ursprungligen hade sldppts ut pa den amerikanska marknaden och inte var
avsett for EES-marknaden. Parallellhandlaren invénde att varumérkesrétten
var konsumerad for kladpartiet. Enligt handlaren var varorna forvarvade fran
en leverantor inom EES-omradet och eftersom kladerna cirkulerade pa
denna marknad antog han att leverantoren i sin tur forvarvat kladerna fran en
auktoriserad dterforsiljare. | malet var stridigt mellan parterna var varorna
hade sl8ppts ut pa marknaden. Parallellhandlaren anforde vidare att han inte
var forpliktad att ange sina leverantorer forran varumarkesinnehavaren visat
att dennes forsajningssystem &r intakt. Frégan var vilken part som skall béra
bevisbordan for konsumtionsrekvisiten.

Den tyska hogsta domstolen konstaterade att svaranden som adberopar
konsumtion ska enligt tysk rétt visa att rekvisiten i konsumtions-
bestammelsen & uppfyllda. Samtidigt var domstolen osdker pa regelns
forenlighet med reglerna for varors fria rérlighet. Domstolen resonerade att
en handlare vanligtvis kan namnge sina leveranttrer, men att det & svarare
att forma sina leverantorer att ange deras forsorjningskallor eller andraled i
omséttningskedjan. Dessutom riskerar parallellhandlaren att varumérkes-
innehavaren stryper fortsatta leveranser och att han darigenom forlorar sina
forsorjningskallor. Domstolen menade att en sddan fordelning av
bevisbordan skapar en risk for att varumérkesinnehavaren utnyttjar den for
att dela upp nationella marknader. Den tyska hogsta domstolen beslutade
darfor att begédra in ett forhandsavgorande fran EGD for att klargbra om
artiklarna 28 och 30 i EG-fordraget utgor hinder for att tillampa nationella
réttsregler som innebér att svaranden, i mal avseende forsdljning av méarkta
varor, har bevisbordan for huruvida férutsdttningarna for konsumtion ar
uppfyllda.

5.4.2.2 Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérande

Eftersom Varumarkesdirektivet inte paverkar nationell processrétt, menade
generaladvokaten att fragan ligger i medlemsstaternas autonoma sfar. Med
andra ord ankommer det pa medlemsstaterna att i de nationellareglernalosa
bevisproblematiken i mal rorande parallellimport. Samtidigt konstaterade
generaladvokaten att fordelningen av bevisbtrdan ar beroende av tolkningen
av den materiella rétten, sarskilt de fullstandigt harmoniserade
bestdémmelsernai VMD:s artiklar 5 och 7.%

Generaladvokaten drog upp nagra begransningar som fastldggs av
gemenskapsratten. Samtidigt som en nationell férdelning av bevisbérdan
inte far underminera de varumarkesréttigheter som Varumérkesdirektivet
avser att sakerstédlla, far den inte heller motverka principen om fri rérlighet

% Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérandei mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 40-44, aven
57-66.
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for varor i EG-fordraget, Varuméarkesdirektivet och konsumtions-
bestammelsen.™

Generaladvokaten konkluderade att en regel, som lagger hela bordan att
bevisa konsumtion pa paralelhandlaren placerar denne i en omdjlig
position. Parallellimportéren tvingas att presentera bevis med underlag som
denneinte har tillgang till. General advokaten menade att dettainte & rimligt
om bevisning kan astadkommas med andra medel. Tidigare réttspraxis
kKlargor att varumérkesrétten inte existerar for att mgjliggora
marknadsuppdelningar och prisdiskrimineringar. En sadan nationell
bevisborderegel utgor darfor ett hinder for varors fria rorlighet.*?

Foljaktligen foreslog generaladvokaten att bevisbordan skall delas. En
nationell regel, med viss skyldighet for varuméarkesinnehavaren att
medverka, skulle vara forenlig med principen om varors fria rérlighet.
Generaladvokaten understrok att den narmare utformningen blir en fraga for
nationell processrétt.®®  Som en méjlig 18sning namner hon dock att
varumarkes-innehavaren dl&ggs att bevisa att det inte finns nagra luckor i
dennes distributionssystem inom EES. Om varuméarkesinnehavaren lyckas
med detta kan domstolen utga fran att varorna harror fran tredjeland och da
ankommer det pa parallellhandlaren att visa att rekvisiten for konsumtion ar
uppfyllda.®* Skyldigheten att medverka bor emellertid inte g& langre &n vad
som & nodvandigt for att undvika odvervinnliga bevissvarigheter eller risk
for marknadsuppdelning.*®

5.4.3 Reflektioner

Man kan argumentera att bevisbordan skall placeras pa den part som enklast
kan sdkra bevisningen alternativt att den som dberopar ett undantag skall
béra bevisbordan for detta Bada dessa argumentationer ligger i
omséttningens intresse och framjar darmed handeln. Ett annat argument &
att bevisbordan skall placeras pa ett sadant sitt att syftet bakom
bestdmmelsen far genomslagskraft. Utifran dessa resonemang skal jag
undersoka foljdernaav olika aternativ till fordelningen av bevisbordan.

°! Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérandei mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 53, &en
75.

% Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérande i mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesell schaft mbH och Michael Orth, p. 78-79 och
81-82.

% Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérande i mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesell schaft mbH och Michael Orth, p. 93-95.
% Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérande i mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 99.

% Generaladvokat Stix-Hackls forslag till avgérande i mél C-244/00, van Doren + Q.
GmbH mot lifestyle + sportwear Handel sgesell schaft mbH och Michael Orth, p. 96.
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Bevissakringsargumentet

Den part som béar bevisbdrdan i ett paralellimportsfall har i almanhet
mycket svart att uppfylla de krav som stélls. Svarigheterna beror delvis pa
att det avgorande inte & varornas produktionsstélle, utan omstandigheterna i
forbindelse med varornas férsta marknadsforing. De parallellimporterade
varorna kan vara identiska med varor i det auktoriserade systemet inom
EES, utan att de befinner sig dar med varumérkesinnehavarens medgivande.
Den som bér bevisbdrdan maste nysta upp omséttningskedjan fram till den
forsta marknadsforingen. Dessutom uppstar problem eftersom forvarvet av
de parallellimporterade varorna ofta innebér ett kontraktsbrott i forhallandet
mellan varumérkesinnehavaren och parallellimportorens leverantor. For att
dolja forsorjningskéllan anonymiseras de parallellimporterade varorna
genom att identifikationsnummer eller dylikt avliagsnas. Det kommersiella
ursprunget kan darfér inte konstateras genom en undersokning av varorna.
Slutligen kan det réra sig om blandade varupartier, som bestar av en del
konsumerade varor och en del icke-konsumerade varor, men dar det inte gar
att utpeka de olika varorna® Parallellhandlare och varumarkesinnehavare
har i oklara situationer lika svart att styrka sina pastdenden. Det & uppenbart
att fordelningen av  bevisbordan  ytterst avgér  utgangen i
parallellhandelsmdl.®” Argumentet att bevisbordan skall placeras hos den
part som enklast kan sdkra bevisningen ger altsd ingen lGsning pa
bevisproblematiken i parallellhandelsmal.

Undantagsargumentet

Fran ett varumarkesréttsligt betraktelsesitt har  konsumtionsprincipen
karaktdren av ett undantag till varuméarkesinnehavarens ensamréit. Om
varumérkesratten konsumerats begransas varumérkesinnehavarens exklusiva
réttigheter. Schovsbo menar att det mot den bakgrunden & naturligt att
generellt placera bevisbordan pa paralelimportoren som  dberopar
konsumtion.®® Frén ett gemenskapsrattsligt betraktelsesétt kan ensamrétten
lika gérna anses ha karaktéren av ett undantag till den centrala principen om
varors fria rorlighet. Varumarkesskyddet har, inom ramen for dess sarskilda
foremdl, ansetts kunna réttfardiga en begransning i den fria rorligheten pa
den inre marknaden. Konsumtionsprincipen utgor snarare en balansfunktion
mellan den fria rorligheten for varor och immateriella réttigheter och
undantagsargumentationen leder inte heller till nagon l6sning pa
bevisproblematiken i parallellhandelsmal.

% Schovsho, J.; “Samtykke” og konsumtion - samtykkekriteriet i Varemaakedirektivets
artikel 7, NIR, 2000, s. 342-343.

" Lidgard, H.H.; Samtyckets betydelse vid internationell varumérkeskonsumtion — EG-
domstolens avgdrande i ” Davidoff-fallet”, NIR, 2002, s. 13.

% Schovsho, J.; “Samtykke” og konsumtion - samtykkekriteriet i Varemerkedirektivets
artikel 7, NIR, 2000, s. 342-343 och Schovsbo, J; Samtykke til parallelimport af
meerkevarer — EF-domstolens afgorelse af Davidoff-sagen, UfR 2002 s.5, S.9.
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Andamalsargumentet

Darmed aterstar att utreda vilken fordelning av bevisbdrdan som ger bast
genomslag for andamalet bakom konsumtionsbestammel sen. Direktivets och
konsumtionsbestdmmelsens huvudsakliga syfte & att underlétta den fria
rérligheten for varor inom EU.

Vid en placering av bevisbordan uteslutande pa parallellhandlaren, maste
denne vara skeptisk mot ala markta varor och kréava nagon form av
forsakran fran leverantoren for att samtycke till vidareforsaljning inom EES
foreligger. En sddan forsdkran kan vara att leverantGren garanterar att
samtycke finns, att denne intygar detta vid en eventuell tvist samt att denne
haller parallellhandlaren skadelds om forsdjning inom EES visar sig utgora
varumarkesintrang. En annan majlighet &r att en fullstandig forteckning 6ver
varans kommersiella kedja foljer varan. Bada formerna skapar en uppenbar
belastning pa handeln med mérkta varor, eftersom transaktionskostnaderna
Okar och omsdttningen forsenas till dess att samtycke kan forsdkras och/eller
frihet fran skada garanteras. Kan paralellimportoren inte erhdlla ndgon
forsakran angaende varans kommersiella historia avstar han kanske fran att
handla med den. Med denna placering av bevisbordan hindras tilldten och
for integrationen vardefull handel. Samtidigt har EGD uttalat att den fria
rérligheten for varor inom EES framjas bast genom regional konsumtion
samt att bevisbordan 1&ggs pa importoren om varan forst marknadsforts
utanfor regionen.*

Placeras bevisbordan istédllet pa varumdrkesinnehavaren —minimeras
transaktionskostnaderna for kopare pa marknaden och omsattningen framjas.
De kan emellertid riskera att senare Overraskas av ot
varumérkesinnehavaren visar att samtycke inte finns, men héar stélls hogre
krav pa att varumarkes-innehavaren kommunicerar sin installning.
Varumarkesinnehavaren kan formedla att han motsétter sig marknadsféring
inom EES genom att etablera ett centralt register, som kdpare kan konsultera
vid kop. Alternativt kan varumérkesinnehavaren utfarda separata certifikat.
En effektivare och mindre kréavande mgjlighet & emellertid att indikera en
installning direkt pa produkten, exempelvis genom att texta "inte till
forsdljning inom EES’ eller liknande.

Etablerar EGD ingen gemenskapsriittslig presumtion, lamnas férdelningen
av bevisbdrdan till medlemsstaternas oharmoniserade nationella processréit.
| en s&dan situation kommer sannolikt parallellimportéren vélja att fora in
varorna genom medlemslander dar bevisbordan ligger pad varumérkes-
innehavaren att visa att samtycke inte foreligger. Denna |6sning skulle
resulterai samma diskrepans i varumarkesrétten pa den inre marknaden och
samma begransningar i varors fria rorlighet som Varumarkesdirektivet och
efterféljande réttspraxis forsokte undvika. Medlemslanderna har dock en
lojalitetsplikt mot gemenskapen, vilken innebér att domstolarnainte far fatta

% Se Silhouette och Davidoff/Levi’s-domarna.
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avgoranden som motverkar EG-réttens genomslag.’® Darmed har de
materiella reglerna i Varumérkesdirektivet en viss paverkan pa de
processuellareglerna.

Sammanfattningsvis innehdller Varumarkesdirektivet inga formella regler
om bevisbordan och de bevismassiga problemen skall darfor 16sas under de
nationella och oharmoniserade processuella reglerna. Min mening & dock,
att man med stod av de materiella reglerna i direktivet, kan uppstélla vissa
presumtioner eller gemenskapsréttsliga riktlinjer, som ar nodvandiga for att
uppna direktivets syfte. Mot bakgrund av det som anforts ovan, anser jag att
den l6sning, som Gverensstammer bast med direktivets syfte att framja den
fria rorligheten for varor, & att placera bevisbordan pa varumérkes-
innehavaren. Fordelningen av bevisbérdan maste emellertid balanseras
gentemot varumarkesinnehavarens beréttigade intressen enligt Varuméarkes-
direktivet. Den avvagningen bor goras i kraven for att bevisbdrdan skall
anses uppfylld och darmed ga& 6ver pa parallellimportoren. En liknande
balansering i fordelningen av bevisbordan léggs fram av Generaladvokat
Stix-Hackl i hennes foérdlag till avgorande i Stiissy-fallet.

10 EG-fordraget artikel 10.
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6 FOrbud mot
konkurrensbegransande avtal

| EG-fordraget artikel 81 forbjuds:

"[...] dla avtal mellan foretag, besdut av foretagssammanslutningar och samordnade
forfaranden som kan péverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller
resultat att hindra eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden [...]"

| forsta stycket namns typiska exempel pa avtal, som faler in under
bestdammelsens tillampningsomrade. De mest relevanta i forhdlande till
paradlelimport & avtal, som har till syfte eller effekt att avskdrma
marknader. | enlighet med andra stycket ar ett konkurrensbegransande avtal,
helt eller delvis, ogiltigt sdvida det inte kan undantasi enlighet med artikelns
tredje stycke.

6.1 Varumarkesratten kontra konkurrensratten

Liksom vid tilldmpningen av EG-fordragets regler om varors fria rorlighet,
har domstolen vid tilldmpningen av konkurrensreglerna, infoért en
uppdelning i forekomst och utévande av varumarkesrétten. | forbindel se med
artikel 81 innebér detta att forekomsten av en varumérkesrétt inte i sig gav
strider mot forbudet i artikel 81, till skillnad fran utévandet av densamma. |
och med att varumérkesréttens sdrskilda foremal preciserats i praxis, har
uppdelningen uttryckts annorlunda. Anvandning av varuméarket inom dess
sarskilda forema omfattasinte av artikel 81, medan ett anvandande, som gar
utéver varuméarkesréttens sarskilda foremal skall bedomas under artikel 81.
Av detta foljer att konsumtionsprincipen och artikel 81 har samma ma med
hansyn till pardlelimport. Konsumtionsprincipen & dock en
varumarkesrattslig princip, medan artikel 81 & en konkurrensréttslig
bestammel se.

6.2 Konkurrensbegransande distributionsavtal

| framstéliningen fokuseras pa distributionsavtal som har till syfte eller
effekt att uppdela marknader och darmed hindra paralellimport. Med
distributions-avta menas avta mellan parter fran olika led i
distributionskedjan, dvs. vertikala avtal.

EG-domstolen klargjorde tidigt att artikel 81 & tillamplig pa savél
horisontella avta som vertikala avtal och s&vé inter-brand konkurrens som
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intra-brand konkurrens.’®* Vertikala avtal har dock behandlats mildare av
EGD och kommissionen. Den mildare instélningen kan férklaras med EG-
konkurrensréttens dubbla ma och att inter-brand konkurrens prioriteras
framfor intra-brand konkurrens. Konkurrensrétten efterstravar bade en
effektiv konkurrens och marknadsintegration. Vertikala avtal kan fungera
marknadsintegrerande, da de kan utgdra en forutséttning for en riskfylld
nyetablering en marknad. Darmed kan vertikala avtal ha positiva effekter pa
inter-brand konkurrensen. Samtidigt strider de vertikala avtalen mot
grundldggande principer for uppréttandet av en inre marknad, da de kan
avskarma marknader och sténga ute paralelhandlare. Dérmed kan de ha
negativa effekter pd intra-brand konkurrensen.'%

101 Se bl.a. mél C-56/64 och C-58/64, Etablissements Consten och Grundig-Verkaufs-
GmbH mot kommissionen.

192 Faull, J. & Nikpay, A; The EC Law of Competition, New York , 1999, s. 434,
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7 Artikel 81 och parallellimport

7.1 Distributionsavtal inom EU

De typer av vertikala avtal, som &r intressanta fér denna framstalning ar
ensaméterforsiljaravtal, selektiva distributionsavtal samt distributionsavtal i
kombination med overldtelse eller upplatelse av en varumérkesrétt. De
kannetecknas av att producenten eller leverantoren kan behdlla en viss
kontroll Gver varornas omsattning pa marknaden.

Vid ensamdterforsiljaravtal tilldelas &erforsiljaren ett geografiskt omrade,
inom vilket leverantoren forpliktar sig att inte utse andra aterforsijare.
Déarmed sikras dterforsaljaren exklusivitet inom det avtalade omradet. EGD
har dagit fast att avtalsformen i sig inte strider mot artikel 81, men daremot
kan avtalsvillkor med syfte eller resultat att begradnsa parallellimport
omfattas av férbudet i artikel 81.'%

Selektiva  distributionssystem  aktualiseras sarskilt for varor dar
aterforsaljarnas egenskaper anses betydelsefulla for att tillgodose de aktuella
varornas karaktar och framtoning.'® Systemet kannetecknas av att varorna
endast f&r omsattas av auktoriserade aterforsdljare och att icke-auktoriserade
derforsdljare inte kan fa tag i produkterna.  Den auktoriserade
aerforsdljaren forpliktas oftast att inte sdlja varorna till andra &n
auktoriserade &erforsdjare eller till slutkonsumenter.’® Enligt EGD faller
selektiva distributionssystem av kvalitativ art utanfor tillampningsomradet
for artikel 81, trots att de kan vara konkurrensbegransande.’® For att ett
selektivt distributionssystem skall anses kvadlitativt, har EGD genom
rattspraxis satt upp fyra kriterier.’” De aktuella produkterna méste vara av
sidant slag att selektiv distribution & noédvandig.’® Urvalskriterierna for
derforsdljarna maste vara kvalitativa och tillampas pa ett icke-
diskriminerande sétt. Vidare maste kriterierna vara nodvandiga for syftet
och de restriktioner som aéaggs de auktoriserade dterforsaljarna maste vara

1% Bellamy, Sir C. & Child, G; European Community Law of Competition, 5 uppl., London,
2001, s. 515-517.

104 | rattspraxis har foljande tre kategorier ansetts motivera selektiv distribution: tekniska
produkter, lyx produkter samt dagstidningar, se Bellamy, Sir C. & Child, G; European
Community Law of Competition, 5 uppl., London, 2001, s. 546-548.

1% Bellamy, Sir C. & Child, G; European Community Law of Competition, 5 uppl., London,
2001, s. 538f.

%' M8 C-26/76, Metro mot komissionen.

7 Mal T-19/92, Leclerc mot kommissionen och mdl T-88/92 Leclerc mot kommissionen, se
dven Kommissionens nya riktlinjer §185.

108 M & C-26/76, Metro mot komissionen, p. 20. | réttspraxis har foljande tre kategorier
ansetts motivera selektiv distribution: tekniska produkter, lyx produkter samt dagstidningar,
se Bellamy, Sir C. & Child, G; European Community Law of Competition, 5 uppl., London,
2001, s. 546-548.
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proportionella gentemot den konkurrens-begrénsande effekten.'® Uppstélls
daremot  kvantitativa kriterier  faler  distributionssystemet  inom
tillampningsomradet for artikel 81.M°

Ett distributionsavtal i kombination med 6verlatelse eller uppldtelse av en
varumdrkesrdtt strider inte i sig gavt mot artikel 81, eftersom det inte har
ett konkurrensbegransande syfte. Déaremot kan den efterfdljande
anvandningen av varumérkesrdtten strida mot artikel 81 om den utgor
foremdlet for, medlet for eller foliden av''' ett avtal eler samordnat
forfarande som & konkurrensbegransande. Detta & fallet, om parternas
avsikt med 6verl&telse- eller licensavtalet & att dela upp marknader.**2

7.1.1 Absolut omradesskydd

Absolut omradesskydd & en samlingsbeteckning pa en situation, dar en
aerforsdljare inte utsatts for intra-brand konkurrens inom avtalsomradet.
For att undvika en sadan fullstandig marknadsavskarmning utvecklade EGD
en distinktion mellan aktiv och passiv forsdiljning. Forbud mot aktiv
forsdjning utanfor avtalsomrédet & tilldtet, medan passiv forsdjning
utanfér avtalsomrédet faller in under forbudet i artikel 81."° Teorin
uttrycktes for forsta gangen i Consten och Grundig-domen™?. | fallet
forstarkes aterforséljarens exklusivarétt till import med ett avtalsvillkor, dér
denne gavs rétt att registrera det aktuella varumarket i omradet. Darmed
kunde parallellimport hindras med hjdp av varuméarkesratten och absolut
omradesskydd uppnas. Som vi skall se nedan kan absolut omradesskydd
uppsta genom andra konstruktioner.

7.1.1.1 Direkta och indirekta exportférbud

Ett exportforbud uttrycks ofta som ett forbehdll om att varorna inte far
lamna avtalsomradet. Ett sadant forbud hindrar aterforsdljaren att foreta
savé aktiv som passiv forsaljning.

% Bellamy, Sir C. & Child, G; European Community Law of Competition, 5 uppl., London,
2001, s. 546.

"9 M8 C-31/80, L Oréal mot PVBA “De Nieuwe AMCK ” och mdl C-243/83, Binon & Cie
mot Agence et messageries de la presse.

' Detta uttryck anvands for forsta géngen i Sirena-domen, mal 40/70, Sirena mot Eda, se
p. 9.

12 Bellamy, Sir C. & Child, G.; European Community Law of Competition, 5 uppl.,
London, 2001, s. 646ff och Faull, J. & Nikpay, A.; The EC Law of Competition, New Y ork
, 1999, s. 612ff.

13 Principerna om aktiv och passiv férsaljning finns numer i Gruppundantags-férordningen
2790/99. Med passiv forsdljning utanfor avtalsomradet avses forsaljning nar kopare utanfor
omradet vant sig till aterforsadljare inom avtalsomradet.

4 M8l C-56/64 och C-58/64, Etablissements Consten och Grundig-Verkaufs-GmbH mot

kommissionen.
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| Miller-domen'™ hade den tyska skivproducenten Miller ingétt ett
ensaméaterforsdljaravtal med en fransk aterforsdjare. | avtaet fanns ett
forbehdll med foljande lydelse: " The customer shall refrain from exporting
goods supplied to him by us."*'® Det var klargjort i malet att det var stor
prisskillnad mellan Millers priser till tyska distributdrer och exportpriserna.
Miller argumenterade att exportforbudet inte omfattades av forbudet i artikel
81 eftersom det dels inte hade nagot réattsstridigt syfte da det upptagits pa
begédran av den franske dterforsdljaren, dels att Millers marknadsandel pa 5-
6 % var for liten for att markbart paverka medlemsstaternas samhandel.
Domstolen uttalade att:

"...by its very nature, a clause prohibiting exports prohibitions constitutes a restriction on
competition, whether it is adopted at the instigations of the supplier or of the customer since
the agreed purpose of the contracting parties is the endeavour to isolate a part of the
market." 117

EGD betraktade alltsd ett exportforbud, som har till syfte att begrénsa
konkurrensen mellan medlemsstater, som en per se Overtrédelse av artikel
81. Domstolen avfardade aven argumentet om oftillracklig paverkan pa
samhandeln.**®

| Parker Pen-domen™® hade det engelska foretaget Parker Pen, som
tillverkar skrivartiklar, i ett distributionsavtal med tyska Herlitz infort
foljande forbehdl: "Herlitz will distribute Parker articles solely in Federal
Republic of Germany. Any distribution by Herlitz outside Germany is
prohibited and may take place only with Parker’s written consent” .** Parker
Pen argumenterade att avtalet inte mérkbart paverkade marknaden

Forstainstansrétten hanvisade till Miller-domen och bekraftade att ett
exportforbehdl i sig sjalv medfor att avtalet strider mot artikel 81.'%
Avseende argumentet om avtalets otillrackliga paverkan pa handeln mellan
med| emsstaterna uttal ade domstol en:

"Having regard to the importance of the position in which Parker holds, the size of its
production, its sales in the Member States and the proportion of sales of Parker products
make by Herlitz, the Court therefore considers that the clause at issue, which sought to
prevent exports and, accordingly, parallel imports into the other Member States and thus to
partition national markets, is capable of affecting appreciably patterns of trade between
Member States in such a way as to jeopardize the attainment of the objectives of the
common market.” *#

A VE| C-19/77, Miller International Schallplatten mot Kommissionen.

uema C-19/77, Miller International Schallplatten mot Kommissionen, p. 4.
urma C-19/77, Miller International Schallplatten mot Kommissionen, p.7.

e VE| C-19/77, Miller International Schallplatten mot Kommissionen, p. 10-15.
YU MAl T-77/92 Parker Pen Ltd mot Kommissionen.

20 M8 T-77/92 Parker Pen Ltd mot Kommissionen, p. 4.

21 M8 T-77/92 Parker Pen Ltd mot Kommissionen, p 37.

22 M8 T-77/92 Parker Pen Ltd mot Kommissionen, p 46.
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Hérefter konkluderade domstolen att exportférbudet var i strid med artikel
81.

| Hasselblad-domen™® fick EGD anledning att uttala sig om béade
exportforbud i exklusiva distributionsavtal och leveransforbud till andra
distributérer i selektiva distributionsavtal. Det svenska foretaget Victor
Hasselblad, som tillverkar fotoutrustning hade ingétt ett ensaméterforsaljar-
avtal med handlare i flera lander. Efter att deras standardavtal, innehdllande
ett exportforbud, underkénts av Kommissionen, stroks férbudet och
standardavtalet godkéndes. Trots att exportforbudet uteldmnats i avtaet,
fortsatte Hasselblad och distributdrerna ett samordnat forfarande, dér det var
underforstatt att varorna inte fick exporteras. Dessutom inférdes en sarskild
garanti, som skulle uppmuntra att varorna koptes av aterforsiljare och inte
av paralelhandlare. Med bakgrund av detta uttalade EGD att ensam-
aerforséljaravtalet, trots det utelamnade exportforbudet, stred mot artikel
81. Uttalandet belyser att bestammelser med verkan motsvarande export-
forbud kan omfattas av artikel 81.%%*

Hasselblads engel ske dterforsdljare anvande sig av ett selektivt distributions-
system och forbjod distributérerna fran att leverera Hasselblad-varor till
andra auktoriserade distributérer, bade i England och utlandet. EGD
konkluderar att ett selektivt distributionssystem med bestdmmelser som
hindrar mdjligheten till korsleveranser mellan auktoriserade distributorer,
har till syfte att hindra parallellimport och &r darfor i strid med artikel 81.
Exportforbud far altsdinte heller ingai selektiva distributionsavtal.

| BMW-domen™ hade hilltillverkaren BMW sént ut en skrivelse till sina
auktoriserade distributorer i Tyskland. | skrivelsen forbjods de att inga avtal
med |leasingforetag, vilkas kunder var bosatta utanfor avtalsomradet. EGD
menade att uppfordringen utgjorde ett avtal och att det i forbindelse med
selektiva distributionssystemet skapar ett absolut omrédesskydd for
distributérerna i Tyskland. Avtalet ansdgs darfor strida mot artikel 81,
eftersom dess syfte var att begransa konkurrensen inom EU.

7.1.1.2 Distributionsavtal i kombination med overlatelse eller
upplatelse av varumarkesratt

12 M8 C-86/82, Hasselblad mot Kommissionen.

124 For att namna négra exempel har domstolen anvéant artikel 81 p& indirekta exportférbud i
form av garanti- eller rabattordningar, som syftar till att forhindra parallellhandel. Vidare
kan identifiering med serienummer, begransad tillforsel av varor till sérskilda omraden och
uppkop av paralelimporterade varor omfattas av artikel 81, om avsikten & att begrénsa
tillgangen till parallellimporterade varor. Se mal 31/85, ETA Fabriques d’Ebauches mot DK
Investments SA, ma T-43/92, Dunlop Slazenger mot Kommissionen mal C-28/77, Tepea
mot Kommissionen, mal C-25/84 och C-26/84, Ford Werke mot Kommissionen Konica OJ
1988 L78/43.

12 M8l C-70/93, Bayerische Motorenwerke AG mot ALD Auto-Leasing D GmbH.
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| Nungesser-domen**® behandlas ett patenlicensavtal, men avgérandet &
anda av intresse i sammanhanget. Ett franskt forskningsinstitut och det tyska
foretaget Nungesser hade ingatt ett licensavtal rérande anvandning av en
majssort. Nungesser hade tilldelats en exklusiv licens och var darmed den
enda tillverkaren och distributéren av varan i Tyskland. Domstolen i fallet
skiljer p& sppen och sluten exklusiviter™'. Med éppen exklusivitet menas en
licens som inte paverkar tredjeman, sdsom paralelimportorer och
licenstagare i 6vriga omraden. Domstolen menar att en Oppen exklusivitet,
som & nddvandig for etableringen pa ny marknad, inte skall anses vara i
strid med artikel 81.%°

Partena hade emellertid ocksa avtalat att Nungesser inte fick exportera varan
till utlandet samt att forskningsingtitutet skulle hindra tredjeman fran att
exportera varan till Tyskland. EGD konstaterade att parterna darmed
skapade en sluten exklusivitet for Nungesser. Avtalets syfte var att forhindra
parallellimport och avskarma marknader och stred darfor mot artikel 81. 1%°

EGD:s resonemang kring Oppen och sluten exklusivitet stammer Gverens
med diskussionen om absolut omradesskydd i Consten och Grundig. Av den
anledningen borde principerna i Nungesser-domen kunna Overforas pa
varuméarkeslicenser.™® Detta stéds av Moosehead-beslutet™. | fallet hade
Whitbread ingatt ett avtal om att distribuera Moosehead Canadian lager i
England. Whitbread erhdll en licens pa varumérket i England och
forpliktades samtidigt att inte aktivt sdlja produkterna utanfér England.
Kommissionen ansag att avtalet omfattades av forbudet i artikel 81 (1), men
hanvisade samtidigt till avtaets fordelar och menade att kriterierna for
undantagsbestammelsen var uppfyllda. Avgorande var att det inte fanns
nagra restriktioner for passiv forsajning eller fér import till England.

| Ideal Standard-domen'® inférde EGD en mildare instdlning till avtal,
som innehdler overldtelse av varumarke. Domstolen bekréftade att
overlatelse av varumérkesrétt som ett led i ett avtal om marknadsuppdelning
faller under férbudet i artikel 81, men tillagger att artikel 81 inte kan
tillampas mekaniskt pa varje overlatelse. Istédllet skall det i varje enskilt fall
ske en analys av de faktiska omstandigheterna, sasom avtalets kontext,
forpliktelserna som ligger bakom overlételsen, parternas avsikter och syftet
med 6verl &elsen.*®

126 M8l 258/78, LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen.

2rma 258/78, LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen, p. 53. Jmf
distinktionen mellan passiv och aktiv forséljning.

128 ma 258/78, LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen, p. 57-58.

S VE | 258/78, LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen, p. 61-67.

0 Faull, J. & Nikpay, A; The EC Law of Competition, New York , 1999, s. 613.

B Moosehead/Whitbread (1990) OJ L100/32.

Y32 Mal C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH.

S VE| C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH, p. 59.
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Sammanfattningsvis strider avtalsvillkor med syfte att hindra parallellimport
mot artikel 81. Exportférbud och avtalskonstruktioner som skapar absolut
omradesskydd for distributoren anses ha ett sadant syfte. | ett konkurrens-
begransande distributionsavtal i kombination med Overlatelse eller
upplételse av en varumarkesrétt, kan den efterfljande anvandningen av
varumérkes-rétten vara i strid med artikel 81, om den utgér syftet med,
medlet for eller resultatet av ett avtal eller samordnat forfarande.

7.1.2 Gruppundantagforordning 2790/99 och nyariktlinjer
for vertikala avtal

Kommissionen utfardade 1999 en ny gruppundantagsforordning™*, som
gdler for alatyper av vertikalaavtal. Gruppundantaget gdller &ven for avtal,
i vilka det ing&r en overldtelse eller upplételse av en immaterialrétt.’* |
forbindelse med gruppundantagsforordningen utféardade kommissionen ett
meddelande om riktlinjer fér behandlingen av vertikaa avta.**® De nya
riktlinjerna utgdr fran ett modernt ekonomiskt téankande, dér vertikala avtal
inte & konkurrensbegrénsande per se, utan avtalets ekonomiska
sammanhang och effekter ska beaktas.™*” Utgangspunkten & en presumtion
for undantag, sa lange leverantdrens marknadsandel inte dverstiger 30 %™,

eller avtalet inte innehdller s.k. svarta klausuler.

| enlighet med réttspraxis stadgar gruppundantaget, att foérbud mot passiv
forsdljning i vissa omréden eller till vissa kundgrupper utgor en svart
klausul.»* | forbindelse med selektiva distributionssystem stadgar grupp-
undantaget att forbud mot korsforsdljning mellan  auktoriserade
aterforsdljare inom systemet inte far inforas i avtalet. Daremot &r det till et
med foérbud mot férsajning till icke-auktoriserade &terférsaljare’® Aven
detta & i Gverensstdmmelse med tidigare réttspraxis.

Instdlningen till avtal med avsikt att avskd&rma marknader och hindra
paralellimport & oférandrad. Sadana avtal omfattas inte av presumtionen
for undantag och skall darfor varderas i enlighet med artikel 81. Tidigare
praxis & saledes fortfarande relevant, men bor enligt Bellamy/Child beaktas
med forsiktighet dd kommissionen tenderar att légga storre vikt vid
ekonomiska realiteter p& marknaden.*** Det kan dock antas att avtal i syfte
att hindra parallellimport strider mot artikel 81 utan mgjlighet till undantag.

134 K ommissionens férordning 2790/1999/ EC av 22 december 1999 om till&mpning av
artikel 81(3) i fordraget pa grupper av vertikala avtal och samordnade forfaranden.

35 Gruppundantagsforordning 2790/99 artikel 2(3).

136 K ommissionens meddelande om riktlinjer for vertikala begrdnsningar 2000/C291/01.
37 K ommissionens meddelande om riktlinjer for vertikala begrinsningar 2000/C291/01, p.
102 och 121-133.

38 Gruppundantagsforordning 2790/99 artikel 2 (1) och artikel 3 (1).

39 Gruppundantagsforordning 2790/99 artikel 4(b).

Y0 Gruppundantagsforordning 2790/99 artikel 4(b) och (d).

YL Bellamy, Sir C. & Child, G; European Community Law of Competition, 5 uppl., London,
2001, s. 546.
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| ett nytt Bagatellmeddelande undantas marknadsuppdelande avtal fran
tillampning av bagatellundantag.**?

7.2 Internationella distributionsavtal

| forbindelse med internationella distributionsavtal uppstar fragan om
avtaets paverkan pa samhandeln mellan mediemsstaterna samt om EG-
konkurrensreglernas jurisdiktion och internationella tillampning.

Inom folkrétten finns olika jurisdiktionsteorier; sasom
nationalitetsprincipen, territorialitetsprincipen, icke-inblandningsprincipen
och den internationella hovlighetsprincipen. Av sarskilt intresse &
territoriaitetsprincipen, som innebdr att jurisdiktion kan utOvas Over
handlingar som sker inom territoriet. Det relevanta territoriet i detta fall &r
EU/EES. Det & osdkert om man kan tolka in en effektprincip i
territoriaitetsprincipen, som innebédr att ett forfarande som fysiskt sker
utanfor territoriet men som har verkningar inom detta omfattas av
jurisdiktionen. Det fa avgoranden inom folkrétten som tar stallning till
denna frdga ger inga klara svar for den territoriella anvandningen av
konkurrensreglerna. FOr att utreda om det etablerats internationell sedvana
ar det relevant att undersbka hur juridiktion utbvats i olika lander och
regioner.'* | framstallningen kommer frgan uteslutande att behandlas med
utgangspunkt i EGD:s réttspraxis.

7.2.1 Horisontella avtal

De forstafallen, dar EGD fick anledning att behandla fragan om artikel 81:s
territoriella tillampningsomréde rérde horisontella avtal. ICI-domen**
handlade om ett samordnat forfarande vid prish6jningar pa cellulosa-varor
som sdldes pa gemenskapsmarknaden. De aktuella foretagen hade alla sitt
sdte utanfér gemenskapen och argumenterade att artikel 81 inte kunde
anvandas enbart pd grund av de effekter som uppkommit pa den
gemensamma marknaden genom handlingar  féretagna  utanfor
gemenskapen.*

EGD undvek att ta stéllning i den principiella fragan om effektprincipens
generella tillamplighet i samband med EU:s konkurrensregler. Istéllet slér
domstolen fast att prissamordningen skall anses ha &gt rum direkt pa den
gemensamma marknaden, eftersom prishdjningarna genomforts dér och

142 K ommmissionens meddel ande om avtal av mindre betydelse som inte markbart
begrénsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fordraget (de minimis) 2001/C368/07, se
artikel 11 (2) (b).

3 Hansen, K.L. mfl.; EU konkurrenceretten, Kgbenhavn, 1998, s. 34ff och Malanczuk, P;
Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7 uppl., London, 1997, s. 116.
“ma 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen.

“ma 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen, p. 125.
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inter-brand konkurrensen p& gemenskapsmarknaden paverkats. **° Vidare
ansags de aktuella foretagen utgora en sadan ekonomisk enhet med sina
dotterbolag som var etablerade inom EU och samordningen kunde darmed
betraktas som utford mellan naringsidkare inom gemenskapen.*’

Aven Cellulose (I)-domen™® rérde samordnat forfarande ang&ende priser
mellan konkurrerande néringsidkare, som ala var etablerade utanfor
gemenskapen. Samordningen skedde dock i forbindelse med forsdljning till
kopare inom gemenskapen. EGD hanvisade till den folkréttsiga
territorialitetsprincipen och uttalade att det avgdrande kriteriet for artikel
81:s tillamplighet & den plats déar atgarderna genomforts och inte dar de
uppréttats. Efter att ha konstaterat att priskartellen verkstélldes inom
gemenskapsmarknaden, konkluderade domstolen att det samordnade
forfarandet omfattades av artikel 81. Avslutningsvistillade domstolen att det
saknar relevans om de har anvént sig av dotterbolag eller agenter inom
gemenskapen.

7.2.2 Distributionsavtal

De ovan namnda avgorandena fran EGD ror horisontella avtal. EGD har
aven bedomt artikel 81:s tillampning pa internationella distributionsavtal.
EMI-domen™® behandlar distributionsavtal dér varorna kommer fran tredje
land, medan Javico-domen™ behandlar distributionsavtal dar varorna
overlatits for export till tredjeland.

7.2.2.1 EMI-domen

| EMI-domen hade ett amerikanskt foretag Overlatit rétten till sitt varumarke
i flera lander, bland annat nuvarande EU-lander, till sitt dotterbolag.
Foretaget behdll gav varuméarkesrétten i USA och Ovriga tredjelander.
Dotterbolaget Gverldt varumérket vidare och det brittiska bolaget EMI
Records Ltd innehade sedermeraréttigheten, i bland annat EU-la8nderna. Det
fanns altsa inte langre ndgon ekonomisk forbindelse mellan varumérkes-
innehavarnai de olika landerna. Genom att dberopa sin varuméarkesrétt i EU-
landerna sokte EMI forhindra det amerikanske foretaget fran att, med hjép
av dotterbolag, tillverka och sdja mérkta varor inom EU eller importera
mérktavaror till EU.

“ema 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen, p. 127-128.

A VE| 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen, p. 140-141.

18 Mal 89, 104, 114, 116, 117 och 125-129/85, A. Ahlstrém Osakeyhtié m.fl. mot
Kommissionen.

19 Mal 89, 104, 114, 116, 117 och 125-129/85, A. Ahlstrém Osakeyhtié m.fl. mot
Kommissionen, p. 15-18.

S VE| 51/75, EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd.

S VE| C-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA.
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EGD bekréftade tidigare réttspraxis genom att uttala att utdvande av en
varumarkesrétt kan omfattas av artikel 81, om anvandningen & foremalet
for, medlet for eller féljden av konkurrensbegransande samverkan. EGD
menade att konkurrensbegrasande samverkan mellan néringsidkare inom EU
och néringsidkare i tredjeland kan paverka samhandeln inom gemenskapen,
om den innebdr en isolering av gemenskapsmarknaden. Det galler sarskilt
ndr varumarkesinnehavaren i tredjeland har dotterbolag inom EU som séljer
innehavarens marka varor dar.**?

| fallet hade samordningen upphért och domstolen undersokte darfor om den
fortfarande hade existerande verkningar. | detta sammanhang uttalade EGD
att verkningarna maste utgéra mer an dem som foljer av ett normalt
utdvande av nationella varumérkesréttigheter. Domstolen konkluderade att
det inte langre fanns nagon effekt av en koordinering mellan avtal sparterna.
Det visades &ven av att den utlandska néringsidkaren kunde ta sig in pa
marknaden utan att anvanda det aktuella varuméarket.*>®

7.2.2.2 Javico-domen

| Javico-domen behandlas exportforbud i tva internationella distributions-
avtal som ingatts mellan Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP) och det
tyska bolaget Javico. | Europa distribuerar YSLP sina produkter i ett
selektivt distributionssystem, men dar ingar inte Javico.

| distributionsavtalet for Ryssland och Ukraina féreskrevs bland annat att:
"Vaa produkter far utesutande sdljas inom Rysslands och Ukrainas
omraden. De fér inte under ndgra omstandigheter 1amna Rysslands och
Ukrainas omraden.” Distributionsavtalet for Slovenien innehdll motsvarande
forbehdll: "For att skydda den hoga kvalitet som distributionen av
produkterna haller i andra lander i véarlden, forbinder sig aterforséljaren att
inte sdja produkterna utanfor omradet eller till icke auktoriserade
aterforsaljare inom omrédet.”*>*

Trots exportforbuden fran tredjeland, distribuerade Javico produkter till EU.
Y SLP véckte talan och den nationella domstolen véande sig till EGD med
fragan:

" [...] om artikel 85.1 1 férdraget hindrar att en leverantr som &r etablerad i en medlemsstat
forbjuder en aterforsaljare som &r etablerad i en annan medlemsstat, och som har anfértrotts
att distribuera leverantérens produkter inom ett omrdde som & belaget utanfor
gemenskapen, forbjuder all forsaljning inom ett annat omréde an det avtalade, inbegripet
gemenskapen, antingen detta sker direkt eller genom &erexport fran det avtalade
omrédet.” **°

A VE| 51/75, EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd, p. 27-29.

S VE| 51/75, EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd, p. 30-33.

S VE| C-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
p. 5-6.

5 M8 C-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA4,
p.10.
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EGD borjade med att bekrafta att ett exportforbud i ett distributionsavtal
inom EU i sig gav utgdr en konkurrensbegransning och faller under
forbudet i artikel 81 under forutsattning att det riskerar att mérkbart paverka
handeln mellan medlemsstaterna.'*®

Motsatsvis menade domstolen att exportforbud fran tredjeland i
internationella distributionsavtal inte skall anses ha ett konkurrens-
begransande syfte och inte i sig paverka konkurrensen pa den gemensamma
marknaden enligt artikel 81. Avsikten med exportférbudet var inte att
forhindra import eler forsdjning till EU, utan snarare att sékerstélla ett
marknadsintréde i tredjeland genom att fora ut en tillrackligt stor kvantitet
varor dar. Domstolen menade att slutsatsen forstarks av att exportforbudet
riktar sig mot allalander utanfér avtalsomradet och inte enbart EU.*

EGD uttalade dérefter att den nationella domstolen maste beakta avtalens
réttsliga och ekonomiska kontext for att kunna bedéma om avtalen har
konkurrensbegransande verkningar. Avgoérande for om det foreligger
konkurrensbegransande effekter pa grund av avtalen var enligt domstolen:

” [...] om gemenskapsmarknaden for ifrégavarande produkter kannetecknas av en
oligopolistisk struktur som l8mnar litet utrymme for konkurrens inom nétet for distribution
av dessa produkter i gemenskapen...om det foreligger en mdrkbar prisskillnad mellan de
priser pa produkterna i avtalet som tillampas inom gemenskapen och dem som tillampas
utanfor gemenskapen. En sddan skillnad kan dock inte paverka konkurrensen, om den &ts
upp av tullsatser, transportkostnader och de 6vriga kostnader som féljer av att en produkt
exporterastill tredje land och sedan &erimporteras till gemenskapen.” *® [Min kursivering]

Om konkurrensbegransande  effekter kan konstateras maste  &ven
maérkbarhetskriteriet uppfyllas. Domstolen betonade hér att handeln inom
gemenskapen inte anses mérkbart paverkad om kvantiteten produkter som
omfattas av avtalet endast utgdr en mycket liten andel av den totala
produktmarknaden for dessa produkter inom EU.**°

Avdlutningsvis avfardade EGD att avtalen skulle falla utanfor forbudet i
artikel 81, med anledning av det undantag Y SLP fatt enligt artikel 81(3) for
sitt selektiva distributionssystem inom EU. Ett undantag skall tolkas
restriktivt och inte utstrackas till att omfatta avtal som inte avsags.*®

156 M8 C-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
1pé7]ﬁ§t-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
1p‘l:’.a:II-\S/I}‘éleC.:-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
1p5.92|\:/|3-§1|2‘t:-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
1pé02|\i§%—306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA,
p. 29-33.
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Sammanfattningsvis framgar det av Javico-domen att ett exportforbud i ett
internationellt distributionsavtal inte i sig gav & i strid med artikel 81.
Rattsforhallandet skiljer sig alltsd & for exportforbud i distributionsavtal
inom EU och internationella distributionsavtal. Det beror pa att ett
exportforbud i ett internationellt avtal inte nddvandigtvis har till syfte att
begransa konkurrensen inom EU. Avtadet kan daremot anses ha
konkurrensbegransande effekt efter en réttslig och ekonomisk beddémning
utifran vissa kriterier, namligen om prisskillnaderna &r stora for de relevanta
varorna inom respektive utanfor EU eller om det endast & ett mycket litet
utbud av varorna inom EU. Mgjligheten att anvanda artikel 81 pa dessa
exportférbud skapar en motsattning mellan Javico-domen och den senare
Silhouette-domen. Denna motséttning skall behandlasi nasta kapitel.
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8 Samspelet mellan
konsumtionsprincipen och
artikel 81

8.1 Parallellimport inom EES

Bade konsumtionsprincipen i VMD:s artikel 7 (1) och fordragets artikel 81
bidrar till att sdkerstédlla mgjligheten for paraléelimport inom EU.
Konsumtionsprincipen sékrar att varumérkesinnehavaren inte kan
kontrollera den vidare omséttningen av de mérkta varorna, efter att denne
har fort ut dem pa marknaden inom EES. Artikel 81 sdkrar att
varumarkesinnehavaren inte ingar avtal med distributorer, som har till syfte
att hindra parallellimport.

Konsumtionsprincipen ar tvingande och kan inte avtalas bort. Detta innebar
att konsumtionsprincipens varumarkesréttsliga verkningarna inte kan
frangas genom avtal, dvs. att nér en vara & ford ut pa marknaden inom EES
a ala ratigheter knutna till varumarket forbrukade pa EES-marknaden.
Déremot innebér det inte att ett exportforbud i ett distributionsavtal ar
ogiltigt med anledning av konsumtionsprincipen. Att konsumtionsprincipen
&r tvingande innebér endast att ett asidosittande av avtalsvillkoren inte utgor
ett varumarkesintrang. Ett &sidosittande av avtalsvillkoren kan emellertid
utgbra ett avtalsbrott. Skillnaden mellan konsumtionsprincipen och
avtalsrétten ar att ett varumarkesintrang kan havdas gentemot tredjeman,
medan en avtal sbegransning endast géller mellan avtal sparterna.

Det & i detta sammanhang som artikel 81 garanterar att varuméarkes-
innehavaren inte avtal svagen forsoker kringga konsumti onsprincipen genom
att sitta upp granser for innehdlet i ett distributionsavtal.’®* Inom artikel
81:s granser, kan varumarkesinnehavaren inga avtal som inte stammer
overens med konsumtionsprincipen. Exempel pa detta & vertikala
avtalsformer, Sasom ensaméterforsiljaravtal och selektiva
distributionssystem som ger varumarkesinnehavaren en avtalsmassig
mojlighet att kontrollera varornas cirkulation pa marknaden.

Av réttspraxis framgar att EGD har starkt varumarkesinnehavarens rétt
gentemot varors fria rorlighet. | senare domar, sasom exempelvis Hag II-
domen och Ideal Standard-domen, erkénner EGD varumérkets garanti- och
kommunikationsfunktioner. En liknande utveckling har skett inom
konkurrensrétten till fordel for varuméarkesinnehavaren. EGD har intagit en
mildare instéllning till vertikala avtal, exempelvis i Ideal Standard-domen,

161 oo Schovsbo, J; Immaterialretsaftaler — fra kontrakt til status i konktraktsretten,
Kgbenhavn, 2001, s. 150-151.
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som erkanner att utdvande av varumérkesréttigheter kan gynna inter-brand
konkurrensen. Kommissionen har ocksa underl &ttat varumérkesinnehavarens
mojligheter att ingd vertikda avta genom att utfarda en ny
gruppundantagsforordning och nya riktlinjer. Domstolen har sdledes bade
inom varuméarkesrdtten och inom konkurrensrétten tenderat att acceptera
varumérkesinnehavarens majligheter att kontrollera distribution av varorna.

Den varuméarkesrdttsliga konsumtionsprincipen och konkurrensréttens
artikel 81 sakrar emellertid fortfarande att varumérkesinnehavarens inte
fullstandigt férhindrar paralellhandel av varor marknadsforda inom EES.
Inom EU & sdedes konsumtionsprincipen och artikel 81 i
Overensstdmmel se.

8.2 Parallellimport till EES fran tredjeland

Inférandet av en regional konsumtionsprincip, samtidigt som artikel 81 &ar
tillamplig pa internationella avtal kan skapa en paradox mellan
varumarkesratten och konkurrensrétten. | Javico-domen fastslog EGD att ett
exportforbud fran tredjeland till EU kan under sarskilda omstandigheter
stridamot artikel 81. | den efterfoljande Silhouette-domen slog EGD fast en
regional konsumtionsprincip och mgjliggjorde for varumérkesinnehavare att
forbjuda parallellimport fran tredjeland. Med Davidoff/Levi’s-domen klargor
domstolen att en varumarkesinnehavare som har marknadsfort varor utanfor
EU, utan att infGra exportrestriktioner i distributionsavtalen, inte kan anses
ha gett ett tyst samtycke till marknadsforing inom EU. Det innebar att
varuméarkesinnehavaren kan &beropa sin varumarkesrétt och hindra
paralellimport till EU, &ven utan exportfoérbud i distributionsavtalen.

| Javico-domen tog EGD inte hansyn till att varumérkesrétten inom EU inte
var konsumerad, vilket kan bero pa att Silhouette-domen &nnu inte
avkunnats. Pa motsvarande sétt tog inte heller EGD i Silhouette-domen eller
efterfoljande domar stéllning till tillampningen av artikel 81. Fragan &r
darfor om artikel 81 fortfarande kan anvandas for att asidosétta exportforbud
I avtal utanfor EU eler om Javico-domen och artikel 81 har forlorat sin
betydelse i forbindelse med siddana avtal efter inforandet av regional
konsumtion.

8.2.1 MicroLeader Business-domen

|  Micro Leader Business-mdet'™® behandlades samspelet mellan
upphovsréttens konsumtionsprincip och konkurrensréttens artikel 81 och 82.
Domen &r intressant for problemstallningen eftersom aven upphovsrétten har
en regional konsumtionsprincip.

A VE| T-198/98, Micro Leader Business mot Kommissionen.
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Bakgrunden i mdlet var att det amerikanska foretaget Microsoft hade
forbjudit att programvara avsedd for den kanadensiska marknaden sdldes
utanfor denna marknad. For att stérka foérbudet hade Microsoft vidtagit
atgarder som att mérka de kanadensiska varorna, utfarda annorlunda
anvandarlicenser och hota med civil- och straffréttsiga pafoljder for de
avtalspartners som importerade eller sdde kanadensisk programvara i
Frankrike. Avsikten med &géarderna var att forhindra forsdjning av
fransksprakiga varor, som var marknadsforda i Kanada, inom EU. Det var
klarlagt att det var stora prisskillnader pa de olika marknaderna. Foretaget
Micro Leader parallellimporterade programvara fran Kanada och salde inom
EU i konkurrens med de auktoriserade forsdljarna. Micro Leader klagade
hos forstainstansrétten och argumenterade att exportférbudet var i strid med
artikel 81 och 82, eftersom det delade upp marknader och paverkade
aerforsaljningsprisernai Frankrike.

Forstainstansrétten borjade med att konstatera, att det inte fanns tillrackliga
bevis for att exportférbudet foll inom ramen for ett avtal eller samordnat
forfarande med auktoriserade dterforsdljare i Kanada med syfte att avskarma
marknaderna. Dérefter uttalar rétten att:

” Aven for det fall MC pa detta sétt faktiskt har begransat mojligheten for de kanadensiska
aterforsaljarna att aterforsilja bolagets varor utanfor Kanada, innebér detta endast att MC
har utévat den upphovsrétt till sina varor som bolaget innehar enligt gemenskapsrétten
[..]%

Domstolen hanvisar till att den upphovsréttsliga konsumtionsprincipen ar
regional'® och att rattigheterna for varorna, som marknadsforts i Kanada,
inte & forbrukade inom gemenskapen. Avslutningsvis konkluderar
domstolen att det alltsd var fraga om ett beréttigat utévande av Microsofts
upphovsrétt, dock med forbehall for tillampningen av artikel 82.1%°

Av domstolens uttalanden torde félja, att &ven om det foreligger ett
konstaterat samordnat forfarande och exportforbudet begransar mojligheten
for parallelimport till EU, s3 omfattas anda inte exportforbudet av artikel
81, eftersom réttighetsinnehavaren under alla omstéandigheter kan anvanda
sin icke konsumerade upphovsrétt for att hindra parallellimport. Inférande
av ett exportforbud kan i sddant fall ses som enbart en betoning av den
mojlighet rattsinnehavaren redan har for att hindra parallellimport till EU.

8.2.2 Doktrin

Linjen 1 Micro Leader Business-domen innebar en |0sning dar
varuméarkesinnehavaren altid kan &beropa sin icke konsumerade

163 M & T-198/98, Micro Leader Business mot Kommissionen, p. 34.

184 Direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om réttsligt skydd for datorprogram, artikel 4
(c).

165 Rétten konstaterar senare i domen att Microsoft missbrukat sin dominerande stéllning
och handlat i strid med artikel 82.
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varumérkesrétt och att artikel 81 forlorar sin betydelse i samband med
distributionsavtal utanfér EU. Det & oklart hur domen ska tolkas och om
den ska tillmétas prejudikatsvérde inom varumérkesrétten. Doktrin har
framfort skilda uppfattningar om réttstillstandet for samspelet mellan den
regionala konsumtionsprincipen och artikel 81 i forbindelse med
parallellimport fran ett tredjeland in till EU.

Hays/Hansen menar att artikel 81 har stor betydelse i praktiken, aven efter
inférandet av regional konsumtion. | sin artikel uttrycker de att Silhouette-
domen inte ger en korrekt heltackande bild av rattstillstandet, rérande
pardlelimport fran tredjdland in till EU, eftersom fragan om
exportférbudets forenlighet med konkurrensrétten inte behandlades i
mélet.'® For det forsta havdar de att exportforbudet i Silhouettes
distributionsavtal stred mot artikel 81. For det andra menar de att trots att
varumarkesrétten inte konsumerats, sa kan utévandet av réttigheten fallain
under artikel 81, nar det forstarker ett konkurrensbegransande exportférbud i
det bakomliggande distributions-avtalet. Harvid hanvisar de till Consten och
Grundig-domen och drar paralleller till Silhouette-m8let.*®’

Gippini-Fournier menar att artikel 81 i praktiken har forlorat sin betydelse,
eftersom varumérkesinnehavare efter Silhouette-domen inte behdver
inkludera ett exportforbud i avtalet for att hindra parallellimport fran
tredjeland.*® Schovsbo instdmmer med Gippini-Fournier. Han betonar dock
att det finns en magjlighet att anvénda artikel 81 under exceptionella
forutsattningar:

" Et regionalt konsumptionsprincip indebager, at parallelimport kan hindres, medmindre der
er givet samtykke. Herved bortfalder i vid udstraekning behovet for eksport- og
importbegraensninger i forhandleraftaler vedrarende immaterielt beskyttede produkter, der
angdr tredjelande. Resultatet af dette er, at artikel 81 formentlig ikke har videre praktisk
betydning for spergsméalet om parallelimport fra tredjelande. | principiel henseende er det
imidlertid vessentligt at notere, at artikel 81 st&r til radighed som en form for
sikkerhedsventil for visse usasvanlige tilfadde, hvor et eksportforbud konkret pavirker
konkurrencen i fedlesmarkedet.” '

Lidgard menar att ett exportforbud i Silhouette-fallet hade fallit under
fordragets artikel 81, med anledning av dess konkurrensbegransande effekt
som kan konstateras efter en bedémning av kriterierna i Javico-domen.
Bedomningen av utdvandet av den icke konsumerade varumérkesrétten,
menar han borde ske enligt principerna fran Consten och Grundig-domen.
Samtidigt uttalar han att varumérkesskyddet har sedan dess fétt en starkare

166 Hays, T. och Hansen, P; Silhouette is not the Proper Case upon which to Decide the
Parallell Importation Question, EIPR 1998 s. 277, s. 277.

167 Hays, T. och Hansen, P; Silhouette is not the Proper Case upon which to Decide the
Parallell Importation Question, EIPR 1998 s. 277, s. 282f och Hays, T; Anti-competitive
Agreements and Extra-market Parallel Importation, ELR 2001 s. 468, s. 486f.

!5% Gippini-Founier, E.; Comments on the Silhouette Case, CMLR 1999 s. 807.

169 Schovsho, J.; Immaterialretsaftaler — fra kontrakt til status i konktraktsretten,
Kgbenhavn, 2001, s. 211.
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status'™ och att det vore onskvart att en konkurrensréttlig och en
varumarkesréttslig bedomning ndr samma resultat. Mot bakgrund av detta,
konkluderar Lidgard att exportklausuler i gemenskapsexterna avtal borde
tilldtas &en n& prisskillnader & betydande eller marknaden &
oligopolisk.**

8.2.3 Reflektioner

Situationerna i Javico- och Silhouette-domarna & i huvuddrag mycket lika.
En leverantor med varumérkesrdtt inom EES hade fort ut varor pa
marknaden 1 tredjeland. | distributionsavtalen fanns ett forbud mot att
exportera varorna in i EES. Skillnaden &r att Javico-domen avgjordes efter
artikel 81, medan Silhouette-domen avgjordes efter konsumtionsprincipen.
Fragan & vad utfallet hade blivit om EGD tagit stéllning till bade artikel 81
och konsumtionsprincipen i samma prévning.

Har artikel 81 fortfarande betydelse?

Javico-domen stadgar att exportférbud i distributionsavtal i tredjeland kan,
under séarskilda omstéandigheter, fala in under artikel 81. Fragan & om
Javico-domen fortfarande har prejudikatsvarde, efter Silhouette-domens
inférande av regional konsumtion.

Hays/Hansen menar att om exportforbudet & i strid med artikel 81 sa faller
aven utdvandet av den icke konsumerande varumérkesrétten in under
forbudet i artikel 81, eftersom anvandningen av réttigheten utgor syftet med,
medlet till eller resultatet av ett avtal, vari det otillatna exportforbudet ingr.
Med ett sddant resonemang & konsekvensen av att infora ett exportforbud
att varumérkesinnehavaren forlorar bade rétten att aberopa exportforbudet
och den icke konsumerade varumérkesrétten. Hays/Hansen stodjer sin
slutsats pa Consten och Grundig-domen, dér utévandet av en varumarkesrétt
som utgjorde en del i avtalet forstarkte exportforbudet. Pa samma sétt menar
de att utbvandet av en icke konsumerad varumarkesrétt forstarker forbudet
av effekterna av exportforbudet i distributionsavtalet.

For att artikel 81 skall kunna tillampas maste det foreligga ett avtal eller
samordnat forfarande. | Consten och Grundig-domen hade varumarkes-
innehavaren i distributionsavtalet gett aterforsdljaren rétt att registrera
dennes varumérke i Frankrike och domstolen menade darfor att
varumarkesrétten stammade fran avtalet. Senare réttspraxis har bekréftat att
anvandandet av ett varumérke kan falla in under artikel 81 om den utgor
syftet med, medlet for eller resultatet av ett avtal eller samordnad praxis. |

Y0 |idgard, H.H; Konkurrensritt och parallellimport — exportforbudsklausuler, ERT 2000
s. 260, s. 275.
Y Lidgard, H.H; Konkurrensritt och parallellimport — exportforbudsklausuler, ERT 2000
s. 260, s. 277.
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alla dessa domar handlar det dock om en varumérkesrétt, som har 6verl&tits
som en del av distributionsavtalet och dérmed utgér en del av avtalet.

Av intresse & EMI-domen som behandlar ett gransdverskridande avtal. Av
domen fdljer att en varuméarkesrétt, som inte langre & en del av ett avtal, kan
utgora syftet med, medlet for eller resultatet av ett avtal. Detta & emellertid
inte uppfyllt om effekterna av anvandningen av varumérkesrétten inte
strécker sig langre an vad som utan vidare fdljer av utdvandet av
varumarkesrétten.

Det vanligaste &r att en icke konsumerad varumérkesrétt inte & en del av ett
avtal och inte heller tidigare har varit det. Réttighetens uppkomst skall
istallet anses folja direkt av den nationella varumérkesrétten. Ett ogiltigt
exportforbud kan darfor inte forhindra varuméarkesinnehavaren fran att
aberopa sin icke konsumerade varuméarkesrétt.

Vidare & det inkonsekvent om ett exportférbud i ett distributionsavtal
utanfor EU far sa stora konsekvenser att bade exportforbudet och den icke
konsumerade varumérkesrdtten inte kan &beropas, samtidigt som en
varumérkesinnehavare som inte har infort exportférbud i distributionsavtal et
kan hindra paralelimport in till EU genom sin icke konsumerade
varumarkesrétt.

Sammanfattningsvis instammer jag med Hays/Hansons uttalande att
exportférbud i internationella distributionsavtal kan vara i strid med artikel
81, dock under forutséttning att ”Javico-kriterierna” & uppfyllda. Daremot
kan anvandningen av en varumarkesrétt inte utan vidare anses utgtra syftet
med, medlet for eller resultatet av ett distributionsavtal, vari exportférbudet
ingdr. Utévandet av en icke konsumerad varumarkesrétt kan darfor inte
ansesvarai strid med artikel 81.

| Micro Leader Business-domen slog EGD fast att exportférbud i
distributionsavtal utanfor EU inte stred mot artikel 81, sa lange férbudet mot
export endast betonar innehavarens immateriella rétt att hindra import in till
EU. Med undantag for begransade fall som omfattas av artikel 82, kan
konkurrensrétten inte forbjuda vad som uttryckligen tillats av Silhouette,
Sebago och DavidofflLevi’s-domarna. Frégan & om Micro Leader Business-
domen har preudikatvarde foér samspelet mellan artikel 81 och
varumarkesrattens konsumtionsprincip.

Av domen foljer att det inte & i strid med artikel 81 att fora in ett
exportforbud i ett distributionsavtal utanfor EU, &ven om Javico-kriterierna
foreligger. Lidgard <todjer denna konklusion om réttstillstandet. En
synvinkel &r att se det som att rétten anpassar tilldmpningen av konkurrens-
rétten till den regionala konsumtionsprincipen. En annan synvinkel &r att
rétten tar hansyn till immateriella réttigheter vid beddmningen av artikel 81
och att exportforbudet darmed inte har till har till syfte eller effekt att
begransa konkurrensen inom EU. Hur man &n ser pa saken &r det emellertid
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klart att linjen i Micro Leader Business-domen skapar ett okomplicerat
réttstillstand, dar avtalsvillkor behandlas lika efter bade konsumtions-
principen och artikel 81.

Sammanfattningsvis innebdr domen, att artikel 81 i stort sétt forlorar sin
betydelse i detta sammanhang, men domen bor enligt min mening tolkas
forsiktigt. Mojligheten att anvanda artikel 81 pa ett exportfoérbud utanfor EU
bor hdllas Oppet for Situationer, dar verkningarna av exportforbudet
tillsammans med 6vriga bestammelser i distributionsavtalet strécker sig ut
Over verkningarna av den icke konsumerade varumérkesrétten. Med andra
ord bor exportforbud, som inte enbart kan anses betona en icke konsumerad
réttighet att skydda varumérket, kunna strida mot artikel 81.

Har artikel 81 forlorat sin praktiska betydelse?

Gippini-Fournier och Schovsbo menar att artikel 81 i princip & betydel sel 6s
I detta sammanhang, eftersom varumérkesinnehavare inte behdver infora
forbehdll for export efter Silhouette-domen. Deras asikter har vidare
forstérks av Sebago- och Davidoff/Levi’s-domarna.

Klart & att varumarkesinnehavaren inte behover infora exportforbehal for
att undvika konsumtion av réttigheterna inom EU nd han marknadsfort
varorna i tredjeland. Daremot kan varumérkesinnehavaren uppna andra
effekter med ett avtalsmassigt exportforbud, som kan anses férdelaktiga.
Bland annat kan varumérkesinnehavaren sanktionera brott mot avtals-
villkoren sa att han sakerstélls full ekonomisk kompensation. Med tanke pa
den osékerhet som fortfarande réder om réttstillstandet kommer emellertid
varumérkesinnehavare antagligen inte inféra exportférbud i sina
distributionsavtal.

Schovsbo hévdar att artikel 81 kan anvandas i exceptionella situationer, dar
man i det konkreta fallet kan konstatera att exportforbudet paverkar
konkurrensen pa gemenskapsmarknaden. Det &r inte helt klart vad Schovsbo
menar med exceptionella situationer. Eventuellt avses situationer, dar en
alvarlig och uppenbar marknadsuppdelning och prisdiskriminering
efterstrdvas av varumérkesinnehavaren. Eventuellt avses situationer dér
exportférbudet har verkningar fér konkurrensen utdver de som foljer av en
icke konsumerad varumarkesratt. | en sddan exceptionell situation kan dock
varumarkesinnehavaren fortfarande adberopa sin icke konsumerade
varumarkesrétt, sa lange den inte utgor syftet med, medlet for eller resultatet
av ett avtal.

Sammanfattningsvis & det sannolikt att varuméarkesinnehavare kommer att
vararestriktivai sin anvandning av exportférbud och att artikel 81 kommer
att tillampas restriktivt pa exportforbud. Med beaktande av dessa
forhdlanden & min konklusion att artikel 81 maste anses ha férlorat sin
praktiska betydel se.
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9 Konklusion

| framstdlningen har jag anayserat en rad konsekvenser for
paralellimporten av méarkta varor efter introduktionen av regional
konsumtion i Europa. Nedan skall jag redogdra for de slutsatser som jag
kommit fram till.

9.1 Samtyckeskriteriet

Konsumtion kan intrada genom att varumarkesinnehavaren ger sitt samtycke
till marknadsfdring inom EES. Huvudfragan &r ur vilka omstandigheter som
samtycke kan hérledas.

Domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av begreppet ”samtycke”, som
bekraftar den regionala konsumtionsprincipen och ger
varumérkesinnehavare goda mdjligheter att kontrollera parallellimport. |
Sebago-domen menade EGD att samtycke inte kunde underforstas enbart pa
den grund att de importerade varorna var identiska med de varor som
marknadsfordes av varumarkesinnehavaren inom EES. | Davidoff-domen
harmoniserade EGD begreppet samtycke. Vidare skapade domstolen ett test
for att bestamma samtycke. Samtycke, uttryckligt eller underforstétt, maste
vara klart och tydligt demonstrerat. Daremot ger inte domstolen en positiv
definition av omstandigheter som kan konstituera ett underforstétt samtycke.
Genom att neka betydelse av olika icke-handlingar fran
varuméarkesinnehavaren, inskranker domstolen utrymmet for underforstatt
samtycke.

Mot bakgrund av detta lamnar kravet pa ett klart och tydligt
tillkannagivande ett mycket litet utrymme for ett indirekt samtycke som
underforstas av omstéandigheterna. Ett samtycke torde endast kunna hérledas
ur varumérkesinnehavarens uttalanden i samtyckesfragan eller handlingar
som uttrycker en viljeforklaring.

9.2 Marknadsforingskriteriet

Konsumtion kan &ven intr&da genom att varuméarkesinnehavaren gav for ut
varorna pa EES-marknaden. Huvudfragan & nér en vara skall anses ha forts
ut pa marknaden.

Det krévs inte ett faktiskt kop av slutkund for att marknadsforingskriteriet
skall vara uppfyllt. N&r varumérkesinnehavaren tillgangliggor varan for
konsument eller néringsidkare i sin butik maste han anses ha godkant att
varan forknippas med varumarket. Rekvisitets ordalydelse "forts ut pa

60



marknaden” implicerar att en vara som nétt slutkunden, snarare fors bort
fran marknaden &n ut pa marknaden. Mot bakgrund av detta, skall en vara
anses marknadsford redan nér den finnstillganglig for slutkund.

Om varumérkesinnehavaren effektivt tillgangliggor varorna pa ett sadant
sitt  att distributéren kan vidaresdlja varorna inom EES, maste
marknadsforings-kriteriet anses uppfyllt. Saljer varumarkesinnehavaren
varorna till en distributor med forbehdl att varorna inte far vidareforsijas
inom EES kan de aktuella varorna annu inte anses ha forts ut pa EES-
marknaden av varuméarkesinnehavaren. Sker daremot en Overlatelse utan
restriktioner till en gdvstandig distributér inom EES torde de maérkta
varorna anses ha effektivt tillgangliggjorts for vidareforsaljning inom EES.
Varumarkesinnehavaren har i en sddan verlatelse avsagt sig kontrollen Gver
varan. Mot bakgrund av detta, maste varan anses marknadsférd inom EES
vid en forbehdllslos overlatelse till savstandig distributor etablerad inom
EES.

Reklam for varor kan inte i detta sammanhang likstéllas med att varorna
marknadsforts. Det finns dock gransfall som & diskutabla, exempelvis
"internet-butiker” som kan likstdllas med vanlig butik och darfor bor
behandlas pa liknande sétt. Allmén reklam torde dock aldrig medféra att
varumarkesinnehavaren fort ut varorna pa marknaden.

Sammanfattningsvis talar dvervagande ska for en relativt bred tolkning av
marknadsforingsbegreppet. Viss forsiktighet bor dock antas eftersom EGD
annu inte tagit stallning till marknadsforingskriteriet.

9.3 Bevisbhordan for konsumtionskriterierna

| parallellimportsituationer & det ofta mycket svart att bevisa varornas
kommersiella historia pa marknaden och darmed & det avgorande vilken
part som bar bevisbordan fér konsumtionskriterierna och vilka krav som
stélls for att fullgora denna. Fragan & vem som skall visa eller motbevisa
att samtyckes- och marknadsféringskriterierna & uppfyllda.

Varumarkesdirektivet innehdller inga formella regler om bevisbordan och
bevismaéssiga problem skall darfor |6sas mot bakgrund av de nationella och
oharmoniserade processuella reglerna. Med stdd av de materiella reglerna i
direktivet kan emellertid vissa presumtioner eller gemenskapsréttsliga
riktlinjer uppstéllas, som & nodvandiga for att uppna direktivets syfte.

AV Sebago- och Davidoff/Levi’s-domarna foljer att parallellimportoren skall
fora bevis om att de konkreta varor som importen avser & marknadsforda
inom EES med réttighetsinnehavarens samtycke. For att bevisbordan skall
lyftas maste paralellimportoren visa att samtycke klart och tydligt
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demonstrerats. Det kraver troligtvis att skriftliga eller andra sékra underlag
presenteras.

Det & oklart om EGD:s uttalande aven gdler nér det & stridigt mellan
parterna var varorna har sldppts ut pa marknaden, eftersom avgtrandena
gédllde samtyckeskriteriet. Det & inte gavklart att bevisproblematiken for
marknadsforingskriteriet skall l6sas efter samma presumtionsprincip som
gdler for samtycke. | Stiissy-malet, som behandlar marknadsforingskriteriet,
foredar generaladvokaten att bevishordan bor delas mellan parterna.

Sammanfattningsvis & det annu osakert vem har bevisbordan for de olika
konsumtionskriterierna. Det st&r klart att paralelimportoren har
bevisbordan for samtyckeskriteriet, men eventuellt kan bevisbdrdans
placering for konsumtionskriterierna nyanseras med EGD:s avgorande i
Stiissy-malet. Min mening &r, att bevisbordan for konsumti onskriterierna bor
placeras pa varumérkesinnehavaren, eftersom det stammer bast Gverens med
direktivets syfte att framja den fria rorligheten for varor. Bevisplaceringen
maste dock avvagas mot varumérkesinnehavarens berdttigade intressen
enligt  direktivet genom ait kraven anses uppfyllda om
varumérkesinnehavaren kan visa ett intakt distributionssystem.

9.4 Samspelet mellan konsumtionsprincipen
och artikel 81

Huvudfrégan & om artikel 81 kan paverka varumarkesinnehavarens rétt att
forhindra parallellimport fran tredjeland.

Min uppfattning &r att ett exportforbud i distributionsavtal i tredjeland kan
omfattas av artikel 81 om Javico-kriterierna & uppfyllda. Daremot kan inte
utdvandet av en icke konsumerad varuméarkesrétt, for att hindra parallell-
import, anses vara i strid med artikel 81 med mindre anvéndningen av en
varumérkesréatt utgor syftet med, medlet for eller resultatet av et
distributionsavtal, vari ett exportforbud ingar. Det & endast falet nar
varumarkesrétten ingar som en del i avtalet.

Mot bakgrund av detta menar jag att artikel 81 endast bor tilldmpas nér
verkningarna av exportforbudet tillsammans med Ovriga bestdmmelser i
distributionsavtalet gar utdver de som foljer av varumarkesrétten. Det kréver
formodligen  uppenbart  syfte  till marknadsuppdelning  och
prisdiskriminering. Ett avtal med exportférbud som enbart understryker de
réttigheter som foljer av varumarkeslagstiftningen boér inte anses vara
konkurrensbegransande.

Till det kommer att varuméarkesinnehavaren inte langre behover férlita sig

pa exportforbud efter inférandet av regional konsumtion och presumtion
mot samtycke vid marknadsféring i tredjeland. Varumérkesinnehavaren kan
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istdllet luta sig tillbaka med sin lagstadgade ensamréit for att hindra
parallellimport fran tredjeland. Artikel 81 torde darfor inte i praktiken
paverka varumarkesinnehavarens rétt att forhindra parallellimport.

9.5 Avslutande kommentarer

Nyckeln till konsumtion & samtyckes- och marknadsforingskriterierna.
Varumérkesrétten kan konsumeras antingen genom att produkten
marknadsforts inom EES av réttighetshavaren gélv eller med réttighets-
havarens samtycke. Domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av begreppet
"samtycke” som bekréftar den regionala konsumtionsprincipen och ger
varumarkesinnehavare goda mgjligheter att kontrollera parallellimport.
Skulle domstolen anlagga en extensiv tolkning av
marknadsforingsbegreppet, kommer detta inte att markbart paverka
réttighetshavarens majligheter att forhindra parallellimport.

Oaktat att domstolen 6ppnar upp for mojligheten for indirekt samtycke i
situationer dar det klart framgdr av omstandigheterna att varumérkes-
innehavaren avsager sig sin ensamrétt, ar det i praktiken likva svart for
parallellimportoren att lyfta bevisbordan. Om uttalandena i Davidoff-domen
blir det dutliga stédlningstagandet 1 bevisproblematiken kommer
erkannandet av indirekt samtycke troligtvis begransas till att fungera som en
sakerhetsventil. Generaladvokatens fordag till avgorande i Stiissy-malet
oppnar dock upp for en beddmning déar relevanta hénsyn, sdsom
varumérkesskyddet och frihandeln, balanseras vilket ger en liberalare
fordelning av bevisbordan.

Varumérkesinnehavarens goda mojligheter att kontrollera parallellimport
kommer i praktiken inte heller att paverkas av artikel 81. Det rader dock
inga tvivel om att parallellimportorerna kommer att fortsétta kampen och
forsbka argumentera sig ur varumérkesinnehavarens absoluta rétt att
forhindra parallelimport fran tredjeland in till EES. Attityden till
paralellimport kommer adltid att vara delad och kanske svanger
instéllningen till parallellimporttrernas fordel.
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