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1 Sammanfattning

Konsumtionsprincipen har en viktig funktion for réttigheter knutna till ett
varumirke. Den anger inom vilket geografiskt omride rittigheterna kan
uppfattas som konsumerade dé varorna till vilka réttigheterna &r
sammankopplade fors ut pa marknaden. Konsumtionsprincipen kan bade
gynna och forhindra parallellimport. Det forstndmnda é&r fallet nar
konsumtionen &r global och det andra d4 konsumtionen begrinsas till
mindre omréaden.

EG-domstolen har i olika réttsfall angett att inom EU begrénsar sig
konsumtionen av rittigheter till en region, d.v.s. till omradet som motsvarar
EES. Det har paverkat lagstiftningen bade i Sverige och i Polen. Sverige har
anvint sig av en global dvs. varldsomspidnnande, konsumtion av réttigheter.
Efter EG-domstolens avgdrande blev den svenske lagstiftaren tvungen att
andra instéllning till en regional konsumtion. I Polen har man nytta av att
anvinda den globala konsumtionen men for att anpassa sin lagstiftning till
EU: ritten, infor framtida medlemskap, har den nya varumérkeslagen fétt en
regel om en regional konsumtionsprincip.



2 Inledning

I min uppsats har jag for avsikt att behandla f6ljande fragor: vad hinder med
rattigheter knutna till ett varumirke om en fabrikant i Sverige (EU) séljer
sina varumdrkta produkter till ett foretag i Polen som i sin tur sdljer dessa
produkter i Polen eller sdljer dem tillbaka till EU? P4 vilket sétt konsumeras
rattigheter knutna till ett varumérke inom EU i Sverige och i Polen? Har
konsumtionen av réttigheter dndrats fran global till regional?

Jag gér igenom regler pd omradet i EU-rédtten, i den svenska och polska
lagstiftningen. Jag utgér ifran EU direktivet om tillndrmning av
medlemsstaternas varumarkeslagar, speciellt artikel 7, for att senare visa hur
lagstiftningen under paverkan av EU-rétten har dndrats i Sverige och i Polen
pa konsumtionsomradet.

Jag borjar med att beskriva de olika grundlidggande principer som géller pa
varumdrkesomrddet angdende konsumtion av réttigheter knutna till ett
varumairke. Jag tar hansyn till den historiska utvecklingen. Det EU-réttsliga
sammanhanget beskriver jag mera ingaende eftersom det dr de regler som
paverkar bdde EG-domstolens avgéranden och de nationella lagarna. Vidare
belyser jag hur den svenska lagstiftningen har dndrats pd grund av EG-
domstolens tolkning av artikel 7 i direktivet. Till sist jamfor jag de polska
reglerna inom konsumtionen av réttigheter knutna till varumérket med EU-
och svensk ritt.






3 Forkortningar

CEFTA Central European Free Trade Association

E.ILP.ILR European Intellectual Property Review

EFTA European Free Trade Association

HD Hogsta domstolen

NATO North Atlantic Treaty Organization

NIR Nordiskt Immateriellt Rattsskydd

RF Romfordraget

OECD Organization for Economic Co-operation and Development
VmL Varumirkeslagen (1960:644)

WTO World Trade Organization



4 Huvudbegrepp inom
parallellimport av varor
skyddade med varumarken

4.1 Parallellimport

Parallellimport foreligger da en produkt som med varumirkesinnehavarens
tillstdnd har blivit sldppt pa marknaden i ett land, importeras dérifran till ett
annat land vid sidan om de vanliga distributionskanalerna, utan samtycke
frén rattsinnehavaren, hans generalagent eller nigon som utpekats av honom
1 importlandet.

Men parallellimport kan bedémas olika. Det har sin forklaring i olika
landers historiska utveckling pd omradet. Inflytande 6ver skeendet har inte
bara ldnder och dess lagstiftningar utan ocksa inbordes relationer mellan
importor och eﬁ)ortér. Doktrinen har kommit fram till fo6ljande mdjliga
konstruktioner:

1 réttighetshavaren i import- och exportlandet &r densamme,

2 réttighetsinnehavaren i1 importlandet &r ett dotterbolag, vilket ingar i en
koncern som innehar varumarket,

3 rattighetsinnehavaren i importlandet dr en generalagent,

4 réttighetsinnehavaren 1 importlandet &r en licenstagare direkt fran
exportlandets varumérkesinnehavare,

5 rattighetsinnehavaren ér en nationell licenstagare och tillverkar de
licensierade varorna,

6 rattighetsinnehavaren i import- och exportlandet d&r densamme men
varornas kvalitet dr anpassad till lokala férhallanden,

7 rattighetsinnehavaren i importlandet ar ett dotterbolag som sjélv bedriver
tillverkning av varor for den nationella marknaden, vilka dr anpassade till
lokala forhéllanden.

4.2 Universalitetsprincipen

Universalitetsprincipen kom fram genom det intensiva arbete som bedrevs 1
slutet av 1800-talet for att tillmotesgd det allt storre behovet av att reglera
varumarkesrétten internationellt. Arbetet avslutades genom att

"Levin M., Noveller i varumdrkesritt, 1990, s. 106.



PariskonventionenEI blev till ar 1883. En av huvudfigurerna var tysken Josef
Kohler som framforde en universalitetsprincip pa varumirkesomradet som
flera ldnder 1 Europa anslot sig till. Han ansag att ritten till varumérken var
en rétt som oupplosligt hingde samman med rittsinnehavaren. I svensk lag
utrycktes det 1 1884 ars varumaérkeslag ddr man i1 8 § sa att det var forbjudet
att overldta enbart varumédrken. Det kunde ske bara vid dverlatelse av hela
verksamheten. ﬁohler menade att varumaérket var en del av foretagets
”personlighet”.

Till skillnad fran patentrétten var varumaérkesritten inte begrénsad till
territoriet utan kunde omfatta dven andra ldnder dér innehavaren av
rattigheten bedrev sin verksamhet. Slutsatsen av den tanken var att atgarder
vidtagna 1 utlandet kunde gora intrang i den nationella ritten. Genom att den
internationella handeln 6kade, blev det problematiskt. Den som ansags gora
intrang i ett frimmande land p.g.a. ndgon annans universella ensamritt,
kunde sjélv ha forvérvat en nationell réttighet att anvinda mérket i fraga.
Internationellt privatrittsligt fanns det tva likaberéttigade méarkesinnehavare.
Losningen pa problemet blev regeln om att det som hdnde utanfor territoriet
inte kunde betraktas som intrdng enligt den nationella rétten.
Mirkesinnehavaren kunde agera endast vid importen av varor som infordes
pa marknaden utan hans tillstand. I art. 6 bis Pariskonventionen finns det en
vidareutveckling av idéen. Artikeln innehéller en bestimmelse som gar ut pa
att 1 den mén samme varumaérkesinnehavare finns 1 bdde in- och utlandet
betraktas Varuméﬂ@sskydd som accessoriska i forhallande till de
inlandsskyddade.

4.3 Konsumtionsprincipen

Konsumtionsprincipen blev ett svar pa behovet som uppstod med den allt
storre internationella handeln. Principen begrénsar den immateriella
ensamritten for att forséljningen av varor skall kunna ske. Kohler beskrev
for forsta gangen denna princip 1 sin bok "Handbuch des deutschen
Patentrechts” ar 1900. Principen blev omedelbart géllande bade i praxis och
doktrin. Redan &r 1902 anvidnde Reichgericht konsumtionsprincipen i négra
immateriallrittsliga fall. I Kolnisch Wasser - fallet sa den tyska domstolen
att varumérkesrattens skyddssyfte inte innefattade négot
forsiljningsmonopol med majlighet att bestimma Over priser i senare
forsiljningsomgéngar. Det skulle hindra den fria varuomséttningen.

Konsumtionsprincipen uttrycker tanken att originalvaror som en gang blev
slappta pd marknaden av rattsinnehavaren skall kunna marknadsforas och
vidareforsiljas av andra aktorer pa marknaden. Principen skyddar

* Convetion de Paris pour la protection de la propriété industrielle 1883
* Levin M., (fotnot 1) 5.108.
* Levin M., (fotnot 1) s.108.
> Levin M., (fotnot 1), 5.110.



konsumenter gentemot att ett orimligt utnyttjande av ensamréttigheter
kommer till stand. Ett &nnu mer grundldggande avgorande fran Reichgericht
kom tvd méanader efter Kolnisch Wasser. | Mariani- fallet bestdmde
domstolen att konsumtionsprincipen géllde varor marknadsforda i utlandet.EI
Den tyske mirkesinnehavaren kunde inte stoppa parallellimport av varor
som var rattsligt mirkta utanfor Tysklands granser. Det bor uppmérksammas
att det alltid finns mgjlighet att genom avtal behélla en kontroll av
rattigheten dven efter forsdljningen av produkten.

Vid sammanforande av universalitetsprincipen och konsumtionsprincipen
kan man dra slutsatsen att en universellt verkande varumérkesrétt leder till
en universellt verkande konsumtion. En vara som rétteligen forsalts av
varumdrkesinnehavaren atnjuter frihet i den utstrackningen att
varumdrkesinnehavare, eller nigon annan Vﬁs ritt baseras pa hans, inte kan
paverka vidareforsiljning av just den varan.

4.4 Territorialitetsprincipen

Territorialitetsprincipen kom till genom att man i bdrjan av 1900-talet blev
tvungen att begrinsa réttigheternas verkan till territoriet. Principen gick ut
pa att det stod varje land fritt att inom sitt territorium tillimpa den
konsumtionsprincip som befanns vara lampligast. I internationella
privatrattsliga ssmmanhang slog man fast tva rittsforhéllanden:

1 forutséttningarna for de olika réttigheternas uppkomst och bestdnd
bestdms av det lands lag dédr varumaérkesrittigheten soktes eller uppstod,

2 rittigheter som kan atnjutas under ett visst rattssystem begréansas till
territoriet - det foljer av staternas suverénitet.

Lénder i hela vérlden har tillampat olika principer for konsumtionen av
varumarkessydd. Man kan idag urskilja nationella, regionala och
internationella konsumtionsprinciper.

Nationell konsumtion - ensamritten konsummeras bara i det land dér varan
har inforts pd marknaden, t.ex. i Sverige.

Regional konsumtion - omrddet ddr ensamritten konsumeras omfattar ett
storre omrade, t.ex. EES-omradet.

Internationell (global) konsumtion - varumérkesritten konsumeras s snart
produkten har forts u@pé marknaden av den rétte rittsinnehavaren
ndgonstans i vérlden.

% Levin M., (fotnot 1), s.110.
7 Levin M., (fotnot 1), 5.110.
¥ Martinsen P.A., Imaterialrettens konsumpsjon, NIR 1998 5.589.



5 EU och
konsumtionsproblematiken

5.1 Inledning

EU har utvecklat sin egen lagstiftning pa Varuméirkes0mra°1det.|'g'I Arbetet
paborjades redan dé sjdlva de Europeiska Gemenskaperna skapades men
forst i slutet av 80-talet kom ett direktiv pd omradet till. Rddets Forsta
Direktiv av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (89/104/EEG) blev frukten av det langa arbetet. Direktivets
preambel innehdller riktlinjer for hur direktivet skall betraktas.
Huvudsakligen kom direktivet till for att nirma medlemsstaternas
varumarkeslagar till varandra. I det tredje dvervdgandet stadgar Radet hur
stor omfattning som direktivet skall ha. Dér sdgs det att det inte dr
nddvindigt att

“nu genomfora ett fullstindigt ndrmande av medlemsstaternas lagstiftning
om varumérken utan det kommer att vara tillrdckligt att begrinsa den till de
nationella réttsliga bestimmelser som direkt paverkar den inre marknadens
funktion. Direktivet frantar inte medlemsstaterna deras rétt att fortsétta
skydda varumirken som forvirvats genom anvéndning, utan behandlar dem
endast med avseende pa forhallandet mellan dem och sddana varuméirken
som forvirvats genom registrering.”

Medlemsstaterna bevarade sin rétt att fastsélla regler for registrering,
upphévande och ogiltighet av varumérken. Vidare stadgas i preambeln att
for att uppna det mal som tillndrmningen av regler syftar till krévs att
villkoren for erhdllande och vidmakthéllande av ett registrerat varumérke ar
identiska i alla medlemsstaterna. Radet sétter upp krav pa att varumirken
verkligen skall anvdndas och upphivas om de inte anvénds for att minska
antalet tvister. Radet hanvisar till att alla lander inom Gemenskapen &r
bundna av Pariskonventionen for industriellt rattsskydd och att d&ven
direktivet dverensstimmer med bestimmelserna i Pariskonventionen.

Direktivet innehéller 17 artiklar. I artikel 7 beskrivs hur konsumtion av
varumarkesrédtt kommer till inom EES.™ Artikel 7 anknyter till artikel 6 dar
det stadgas pé vilket sétt som ett varumirkes rittsverkan kan begréinsas.

? Dauses M.A., Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, 1999, s. 274.

"9 Pa grund av att direktivet ir en rittsakt som ingar i EES- lagstiftningen, giller det varor
som forts ut pd marknaden inom EES och inte bara inom EU. Se ndrmare avtal om EES som
tridde ikraft den 1 januari 1994, bilaga X VII.



Vidare dr dven artikel 5 1 direktivet aktuell i sammanhanget eftersom den
beskriver vilka réttigheter som &r knutna till ett varumarke.

Artikel 5

Rdttigheter som dr knutna till ett varumdrke

Det registrerade varumdrket ger innehavaren en ensamridtt. Innehavaren
har rdtt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i
ndringsverksamhet anvinda

tecken som dr identiska med varumdrket med avseende pa de varor och
tidinster som dr identiska med dem for vilka varumdrket dr registrerat,
tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumdrket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjdnster som ticks av varumdrket
och tecknet kan leda till forviixling hos allmdnheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumdrket.

En medlemsstat kan ocksd besluta att innehavaren skall ha rdtt att for tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvinder ett
tecken som dr identiskt med eller liknar varumdrket med avseende pa varor
och tjdnster av annan art dn dem for vilka varumdrket dr registrerat, om det
dr kdnt i den medlemsstaten och om anvdindningen av tecknet utan skdlig
anledning drar otillborlig fordel av eller dr till forfang for varumdrkets
sdrskiljningsformdga eller renommeé.

Bl.a. kan féljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

Att anbringa tecknet pd varor eller deras forpackning.

Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsfora dem eller lagra dem for
dessa dndamdl eller utbjuda eller tillhandahdlla tjdinster under tecknet.

Att importera eller exportera varor under tecknet.

Att anvinda tecknet pa affdarshandlingar och i reklam.

Om en medlemsstats bestimmelser inte gor det mojligt att forbjuda
anvdndningen av ett tecken enligt vad som ndmns i punkterna 1b eller 2 fore
ikrafttrddandet av detta direktivets tvingande bestimmelser, kan den
fortsditta anvdndningen av tecknet inte forhindras med stod av de rdttigheter
som dr knutna till varumdrket.

Punkterna 1-4 skall inte berora en medlemsstats bestdmmelser om skydd
mot anvéindning av ett tecken for annat dndamadal dn att sdrskilja varor eller
tidnster, om anvdndning av tecknet ifraga utan skdlig anledning drar
otillborlig fordel av eller till forfdang for varumdrkets sdrskiljningsformaga
eller renommeé.

Artikel 6

Begrdinsningar av ett varumdrkes rdttsverkan

Varumdrket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i
ndringsverksamhet anvinda

sitt eget namn eller adress,

uppgifter om varornas eller tjdansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamdl, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstdllandet eller
egenskaper,



varumdrket om det dr nodvindigt for att ange en varas eller tjdnsts av
dndamdl, sdrskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man
handlar i enlighet med god affirssed.

2. Varumdirket ger inte innehavaren rdtt att forbjuda tredje man att i
ndringsverksamhet anvinda en dldre rdttighet som endast gdller i ett
avgrdansat geografiskt omrdade om rdttigheten erkdnns av den ifragavarande
medlemsstatens lagstiftning samt anvdnds inom grdnserna for det territoriet
vilket den dr erkdind.

Artikel 7

Konsumtion av de rdttigheter som dr knutna till ett varumdrke

Ett varumdrke ger inte innehavaren rdtt att forbjuda anvindningen av
varumdrket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts
ut pa marknaden under varumdrket inom gemenskapen.

Punkt 1 skall inte gdlla nér innehavaren har skdlig grund att motsdtta sig
fortsatt marknadsforing av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har
fordndrats eller forsimrats efter att de har forts ut pd marknaden.

Artikel 7 har under 90-talet vickt en stor diskussion inte minst genom EG-
domstolens tolkningar av artikelns innehall och syfte. Med direktivet som
bas kan EG-domstolen tolka begrepp 1 den nationella lagstiftningen och
didrmed skapas successivt en storre dverrensstimmelse mellan de nationella
lagarna. Direktivet for Gver initiativet for utveckling ay varumérkesritten
frén den nationella lagstiftningen till EG-domstolen.— Trots det har manga
medlemslénder blivit kritiska mot dg avgoranden som EG-domstolen har
kommit fram till. Sillhouette-fallet— har blivit en betydande markering av
EG-rittens foretrdde framfor nationell rétt i frdga om internationell
konsumtion. Det véckte en stark polarisering inom EU mellan foretrddare
for internationell och regional konsumtion av réttigheter knutna till
varumaérket.

Ar 1996 har en VaruméirkesférordningEltréitt 1 kraft. Dess syfte ar inte att
ersdtta nationell lﬁﬁstiftning, utan den kompletterar med ett alternativt
europeiskt skydd.™ Forordningen ger en mojlighet att registrera en ritt som
géller inom hela unionen. Férordningen har anvénts bl.a. vid
argumentatijnen 1 olika réttsfall inom konsumtionsproblematiken 1 EG-
domstolen.

" Lidgard H. H., Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frin lagprislinder,
Europarittslig tidskrift 1998 s.35.

2 EG-domstolen, mal C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH&Co. KG mot
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (“SILHOUETTE”), 16 juli 1998.

1 Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken,
EGT 1994 L 11/1, EGT svensk specialutgava omrade 17, volym 02 s.3.

' Lidgard H.H., (fotnot 12), 5.34.

'* Se Silhouette-fallet, Sebago-fallet nedan.
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Synen pa konsumtionen av réttigheter knutna till varumarket har genomgatt
en hel del forandringar inom EU/EES.™ Bést kan det iakttas 1 rattsfall som
EG-domstolen har hanterat. Jag kommer dérfor att anvénda vissa rittsfall for
att illustrera konsumtionsprincipens utveckling inom EG.
Konsumtionsproblematiken dr intimt forknippad med parallellimporten och
darfor baseras réttsfallen &ven pd den aspekten.

I mitt arbete vill jag framf6rallt beskriva konsutionsproblematiken i
relationen mellan EU och ldnder utanfor den Europeiska Unionen. Men
innan jag gor det s& kommer jag att beskriva situationen inom sjilva EU.

5.2 Parallellimport och handel inom EU (EES)E

Konsumtionen av réttigheter knutna till ett varumaérke &r ett stort
amnesomréde. Det kan ge upphov till en osikerhet om vad en importdr kan
och inte kan gora med en produkt. Inom EU-ritten rddde ldnge tvekan om
hur man skulle se pd problemet. Ger direktivet en mojlighet for importéren
att endast importera varan eller kan han anvinda den t.ex. i reklam? Vad
menas med att varan forts ut pd marknaden?

5.2.1"WINTHROP”

I Winthrop-falletIEI konstaterade domstolen att varuméarkesinnhavaren
endast har ritt att skydda sin produkt med ett varumarke tills varan kommer
ut pd marknaden forsta gdngen. Intill dess skall innehavaren skyddas sé att
hans konkurrenter inte utnyttjar mérket pa ett otillborligt sétt. Mélet géllde
konflikten mellan Winthrop som dgde varumaérket till ett lakemedel kallat
”Negram” i Nederldnderna och Centrafarm som lagligen kopte samma
lakemedel 1 England och importerade det till Nederlanderna. Winthrop
anvénde sig av nationella varumérkesregler for att hindra Centrafarm att
komma ut pd den holldndska marknaden med medlet. Domstolen understrok
mycket starkt att Winthrops agerande stred mot principen om ftri rorlighet
for varor. Den nationella varumérkeslagstiftningen kunde inte hindra
forséljning av varor som salts 1 en annan medlemsgstat av
varumdrkesinnehavaren eller med hans samtycke.

' Levin M., Immaterialrattigheternas konsumtion, NIR 1998 s. 585.

' Avsnitt baserar pa Koktvedgaard M., Levin M., Lérobok i Immaterialrdtt, 2000, s. 334 ff.
'® EG-domstolen, mal 16/74, (“WINTHROP”), 31 oktober 1974.

" Blok P., Immaterialrettighederne og den fri varecirkulation inden for EF, NIR 1975 s
432.
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5.2.2"DIOR”,”BMW”

I Dior-falletEI och BMW-falletEI har domstolen faststillt att en
parallellimportér inom EU kan anvénda maérket i reklamen sa linge det
inte orsakar en allvarlig skada pa mérket.~ I Dior-fallet har den kénda
tillverkaren av parfym forsokt stoppa en snabbkdpskedja fran att goéra
reklam for dkta ”Dior”- parfym i en jul- sdljkampanj tillsammans med andra
mindre kdinda mirken. Domstolen slog fast att Dior inte har rétt att stoppa
anvindningen av mérket sd ldnge det inte dr visat att varumarket kan bli
allvarligt skadat och sa linge reklamen f6ljer regler inom detaljhandeln kan
skadan orsakas bara 1 specifika situationer.

I BMW-fallet sag biltillverkaren till att hans "BMW”’- mirke, registrerat i
Benelux, ~ inte skulle anvédndas av en icke-auktoriserad parallellimportor.
BMW hivdade att importoren gav sken av att vara i affarsforbindelse med
foretaget och pé det sittet krankte kdrandens rittigheter. EG-domstolen har
uttalat att principen om uttémmandet av réttigheter géller for bilar som har
blivit forsilda en géang av den ritte innehavaren av varumaérket inom EU-
marknaden. Man kan inte géra undantag ifran principen niar mérket
informerar allménheten om att det &r ett foretag som lagar, ger service och
séljer vidare BMW bilar. Endast meddelanden som antyder ﬁ importoren ar
en auktoriserad aterforsiljare skulle kunna ge grund for atal.

5.2.3" PARANOVA”, "BEIERSDORF”

I Paranova-falletEI och Beiersdorf-falletEI har domstolen konstaterat att en
europeisk varumirkeshavare skall behdlla sin markningsexklusivitet bara till
dess att varan forsta gangen fors ut pd marknaden. I Paranova-fallet kopte
foretaget Paranova ldkemedel i medlemsstater med laga priser och
importerade dem senare parallellt till Danmark, dar de séldes under de priser
som producenterna haft pd marknaden. Paranova @ndrade varan genom att
paketera om den i en ny forpackning, pd vilken angavs att varan
ompaketerats av Paranova samt producentens namn och varumaérket. Nagra
av de importerade produkterna fick en annan storlek pa férpackningen, nya
etiketter tillkom och de bifogades med brukanvisningar pd danska. Vissa
sprejflaskor togs ifran en annan tillverkare. Domstolen slog fast att

* EG-domstolen, mal C-337/95, (“DIOR”), 4 november 1997.

! EG-domstolen, mal C-63/97, (“BMW?”), 23 februari 1999.

** Jamfor med svenska HD:s avgorande behandlade nedan i avsnitt 6.

» Det finns ett gemensamt varumirkesregister for alla Beneluxlander.

* Cornish W.R., Intellectual Property, 1999, s 736.

» EG-domstolen, malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, (“PARANOVA™), 11 juli 1996.
** EG-domstolen, méalen C-71/94, C-72/94 och 73/94, (“BEIERSDOREF™), 11 juli 1996.
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tillatligheten for varuméarkesinnehavaren att hindra parallellimport av
ompaketerade och ommairkta produkter skall faststdllas med hinsyn till den
nationella lagstiftningen pa varumirkesomradet tillsammans med artikel 7 i
varumadrkesdirektivet tolkade 1 ljuset av artikel 301 Romfordraget.

Domstolen konstaterade att det strider mot artikel 7.1 1 direktivet att
innehavaren av en varumarkesratt, utom under de forutsidttningar som finns 1
punkten 2 1 artikel 7, aberopar denna rattighet for att hindra en importor fran
att marknadsfora en vara som har forts ut pa marknaden i en annan
medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke. Aven om importdren
utan tjllstand av innehavaren har packat om varan, det spelar ingen roll

hur,~ och péa denna ater anbringat varumérket. Domstolen anger dock bade i
fallet Paranova och Beiersdorf nagra undantag da parallellimportoren kan
stoppas av varumarkeshavaren. Han kan stoppas om det inte ar klart att:

- ompaketeringen behdvs for att importdren skall a4 mojlighet att silja
varornai  importlandet,

varornas kvalitet ej blir paverkad

det framgar vem som gjort ompaketeringen och vem som ar
originaltillverkare,

produkten presenteras pa ett sddant sétt att innehavarens renommé inte
skadas,

importoren forser innehavaren av mirket med information innan de
ompaketerade produkterna fors ut pd marknaden,

importdren pa begiran fran mérkesinnehavgﬁen forser honom med ett
exemplar av de ompaketerade produkterna.

5.2.4 Kommentar

EU stravar efter en allt storre harmonisering av medlemsldandernas regler for
att motverka hinder for varors fria rorelse. Genom avgdranden pa
parallellimportomridet inom EU skapar EG- domstolen forutséttningar for
att varor skall kunna flyttas fritt, att storre konkurrens uppstar inom EU och
att kunder betalar sé 1aga priser som mojligt. I Winthrop-fallet skapade
domstolen grunden for hur konsumtionen av varumérkesritter skulle
uppfattas inom EU.™ Artikel 7 i varumérkesdirektivet dr ett medel for EG-
domstolen att skapa forutséttningar for en allt friare marknad inom EU. I
Dior- och BMW-fallen utvidgas parallellimportdrens frihet inom EU till att
han kan, genom att pé ett viardigt satt anvénda ett varumarke, utnyttja det i
sin reklam. I Paranova- och Beiersdorf-fallen ger domstolen en

* D kallat art.36 RF.

* Romfordraget om uppritande av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, den 25 mars
1957.

% Shea N., Parallel importers’ use of trade marks, E1.P.R. 103, s 104.

3% Koktvedgaard M., Levin M., (fotnot 17), s 338.

3 Craig P., De Burca G., EU law, s 1033.

13



parallellimportér inom EU dnnu ett medel att ta till vid marknadsforing. Han
kan, med vissa undantag, ompaketera och ommairka varor sa att de blir battre
anpassade till den lokala marknaden.

5.3 Parallellimport och handel mellan EU (EES)
och lander utanfér EU

Nu ndrmar jag mig frdgan som stélldes i1 inledningen. Vad hénder med
konsumtionen av réttigheter knutna till varor som exporteras till ett land
utanfor EU och som senare kommer tillbaka (reimporteras) till EU?

5.3.1"MAG INSTRUMENT"

Direktivet om tillndrmningen av medlﬁnsstaternas varumérkeslagar giller
inte bara EU utan hela EES- omrédet.” Det har darfor gett &ven EFTA-
domstolentﬁl mdjlighet att behandla frdgan. Tillfallet kom nidr Mag
Instrument™ stimnde CTC vid Fredrikstad Byrett i Norge for att svaranden
skulle forbjudas att sdlja Maglite-produkter i Norge samt betala skadestand.
Enligt EES-avtalet begérde den norska domstolen forklaring fran EFTA-
domstolen angdende tolkningen av artikel 7.1 1 direktivet. Mag Instrument
Inc. tillverkar och séljer "Maglite lights” i USA. Foretaget har lyckats sélja
sina produkter dven utomlands genom sina exklusiva dterforsiljare. Dessa
har olika priser beroende pa vilket land de kommer ifran. Produkten har fatt
internationellt skydd genom internationellt varumérkesskydd for ord och
figurmérke. California Trading Company é&r ett norskt foretag. Det dgnade
sig at parallellimport av "Maglite lights” direkt fran &lSA till Norge dér
produkten séldes utan tillstdnd fran Mag Instrument.” EFTA-domstolen
kom till slutsatsen att det var ritt att anvinda nationell ritt mot en produkt
som kom fran tredje land. Darfor beddomde domstolen att
gemenskapskonsumtion &r ett minimikrav som kommer in i stéllet for en
begriansad nationell konsumtion i EES-omradet. Internationell konsumtion
ger storre mdjligheter for konsumenter att kopa billiga varor samt skapar en
bittre konkurrens i virldsekonomin. Domstolen konstaterade att
internationell konsumtion av varumarkesritt inte strider mot varumérkets
grundldggande funktion som &r att identifiera varan med dess ursprung. Det
finns ingenting i EES-avtalet som skulle patvinga medlemslidnderna att
Overge sin nationella ritt som foreskriver internationell konsumtion.
Domstolen uttryckte dven att konsumtionen inte skulle leda till konflikter
inom EES- samarbetet. Konflikten med EU-rétt forklarade domstolen
genom att papeka att det saknades klara besked om réttsldget i den

32 Se fotnot 11

3 EFTA Court, advisory opinion Case E-2/97, Mag Instrument Inc. v California Trading
Company Norway, Ulsten (“Mag Instruments”), 3 december 1997

** Lidgard H.H., (fotnot 9), s.41
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Europeiska Unionen och att EES 1 motsats till EU bara dr en frihandelszon
och inte en gemenskap med en lagstiftning pa omradet. Déarfor kom
domstolen till slutsatsen att EES-samarbetet inte kunde omfatta import fran
USA. Eftersom produkterna kom fran ett land utanfor EES s& kan EES-
reglerna inte tillimpas pa dessa. Det kan bestdimmas bara med hjélp av
nationell rétt.

5.3.2 Kommentar

EFTA-domstolen gav sina medlemslidnder stor frihet for att hantera
konsumtions-problematiken pa egen hand. Alla som importerade varor fran
lander utanfor EES- omrédet, d.v.s. EU samt Norge, Liechtenstein och
Island, kunde fritt gora det i fortsdttningen s lange den nationella
lagstiftningen till4t det. Det skapade en storre konkurrens som gynnade
konsumenterna och den fria, vérldsliga marknaden.

Manga ldnder i Europa har lénge tillimpat en internationell konsumtion men
pa 80- och 90-@& har en del av dem Overgatt till den nationella, regionala
konsumtionen.

Inom EU blev utvecklingen annorlunda, dven om en del auktoriteter inom
doktrinen fram till sena 90- talet trodde att EG-domstolen skulle fortsétta pa
samma linje som EFTA-domstolen.™ Den 16 juli 1998 kom det
auktoritativa beslutet frin EG-domstolen i fallet ”Silhouette’™" angaende
konsumtionﬁ av varumirkesréttigheter vid parallellimport frén ldnder
utanfor EU.

5.3.3"SILHOUETTE”

I domen fran den 31 oktober 1974 i fallet ”Winthorp”Ezl fastslog domstolen
principen att konsumtionen av réttigheter knutna till ett varumirke géller
inom gemenskapen. P4 grund av det kan en producent inte motsétta sig, efter
det att han sjélv eller nagon fran hans sida fort ut varor skyddade med ett
varumdrke pa marknaden, att andra anvander varumairket vid forsiljning 1
senare led nagonstans inom gemenskapen. Men hur skulle man bedéma
situationen ndr varorna har forts ut pa marknaden i lander utanfér EU?

Svaret kom 1 fallet Silhouette. Kidranden i fallet, Silhouette International
Schmied GmbH & Co. KG, ér ett dsterrikiskt bolag som tillverkar glaségon
1 en hogre prisklass. Mérket ’Silhouette” finns pa varje par glaségon som
har salts av Silhouette dver hela virlden och som har registrerats i Osterrike

* Levin M., (fotmot 1), s.114-157

3% Karnell G., Om konsumtion av upphovsrtt, NIR 1998 s 609.

*7 EG-domstolen, mal C-355/96, (“SILHOUETTE"), 16 juli 1998
¥ Bernitz U., Kjellgren A., Eurpariittens grunder, s 261.

3% Se fotnot 18.
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och de flesta lander 1 viarlden. Bolaget siljer sina glasdgon antingen sjélvt
eller genom sina dotterbolag eller agenter. Svaranden, Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH, siljer glasdgon i Osterrike och har som sitt
frimsta mal har att sélja glasdgon till sa laga priser som mdjligt. Silhouette
har aldrig samarbetat med Harlauer eftersom det skulle skada bolagets
renommé som tillverkare av modeglasdgon av hog kvalitet. I oktober 1995
sélde Silhouette 21000 glas6gonbagar av utgdende modell till ett bulgariskt
bolag som hette Union Trading for 260 tusen USD. Silhouette instruerade
sin representant att motparten endast skulle ha rétt att sélja glasbgonbagar i
Bulgarien eller 1 lander 1 fore detta Sovjetunionen och inte fick exportera
dem till andra ldnder. Pa ndgot sitt, som ej kunde utredas i fallet, kom
Hartlauer &ver paritet och salde bagar fran december 1995 i Osterrike.
Silhouette ville forbjuda Hartlauers forsiljning i Osterrike. Enligt bolaget
var forfarandet olagligt eftersom Hartlauer salde varor under mérket
Silhouette som inte hade forts ut pa marknaden inom EES av
varumdrkesinnehavaren eller med hans samtycke. Malet hamnade till slut 1
Oberster Gerichtshof som framstéllde en 6nskan om att EG-domstolen
skulle klargora om varumaérkesdirektivet medger att en medlemsstat
tillampar en regel om internationell konsumtion. Den Osterrikiska domstolen
frdgade dven om vilka atgiarder som varumérkesinnehavaren kan vidta enligt
direktivet.

Den forsta fragan 16d: ” Skall artikel 7.1 1 radets direktiv av den 21
december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(89/104/EEG, EGT L 40, 1989) tolkas s4, att varumaérket ger innehavaren
ratt att forbjuda tredje man att anvinda varuméirket for varor som har forts ut
pa marknaden under detta varumarke i en stat som inte dr fordragsslutande
stat 77

Den andra fragan 16d: ”Kan varumarkesinnehavaren med stdd av enbart
artikel 7.1 varumarkesdirektivet krdva att tredje man avstar fran att anvinda
varumadrket for varor som har forts ut pa marknaden under detta varumairke 1
en stat som inte ar fordragsslutande part?”

Generaladvokaten Jacobs forklarade 1 sitt forslag till avgorande att direktivet
inte foreskrev internationell konsumtion. Han argumenterade att artikel 7.1
endast nimner EES-konsumtion. Artikel 7.1 &r ett undantag till huvudregeln
om varumaérkesskydd. I EU-rétten géller principen att undantag skall tolkas
sndvt. Darfor kan inte innehéllet 1 artikel 7.1 tolkas pa annat sétt dn dess text
medger, d.v.s. att endast EES-konsumtion géller. Generaladvokaten
vidareutvecklade sin tanke genom att sidga att direktivets syfte och innehall
talade for EES-konsumtion. Varumérkesdirektivet kom till for att
harmonisera varumirkesskyddets gﬁg]ndléggande principer och verkningar,
déribland varumaérkets konsumtion.” Direktivet &r till for att harmonisera de
effekter av varumérkesritten som mest direkt paverkar den inre marknadens
funktion. Han anség att global konsumtion &r en angeldgenhet som klart

% Forslag till avgorande av generaladvokaten Jacobs av den 29 januari 1998.
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paverkar den inre marknadens funktion och déarfér omfattas av direktivet.
Generaladvokaten Jacobs konstaterade till sist att artikel 13 1
varumdrkesforordningen — ar identisk med artikel 7.1. Darfor kunde man
inte sdga att konsumtionsregeln 1 varumérkesférordningen foreskriver EES-
konsumtion och utesluter internationell konsumtion. Det stadgas endast om
EG-varumirkes effekteriﬂfdrordningen och ges inte utrymme for en annan
beddmning, t.ex. global.

Genereladvokaten foreslog att pd den andra fragan bor bedomningen vara
den att dven 1 det fallet da artikel 7.1 ar den enda relevanta bestimmelsen
som har inforlivats av direktivet i den nationella varumérkeslagstiftningen,
skall varumirkesinnehavaren ha rétt att utverka ett beslut om att det blir
forbjudet for tredje man att anvéinda varumaérket for varor som har forts ut pa
marknaden under det varumérket utanfor EES.

Sverige har deltagit i malet som en intervenerande stat med argument till
fordel for den internationella konsumtionen. Sverige menade att global
konsumtion var tilldten enligt varumérkesdirektivet. Argument for det var
att konsumtionsprincipen géller relationer mellan medlemsstater och tredje
land. Dessa relationer skulle inte kunna baseras pa ett
harmoniseringsdirektiv Sﬁn varumarkesdirektivet eftersom det antagits 1
samband med artikel 95.7 Sverige padpekade dven att man skulle titta
ndrmare pa varumérkets funktion och pa de negativa effekter pa
varldshandeln som kunde bli aktuella om global konsumtion inte blev
tillaten.

Generaladvokaten svarade pa den svenska argumenteringen genom att
hanvisa till att direktivet inte reglerade utrikeshandeln utan en
varumdrkesinnehavares rétt inom EU. Det andra argumentet angaende
varldsmarknaden fann generaladvokaten Jacobs vara tilltalande men hénsyn
till den inre marknadens funktion viagde tyngre.

EG-domstolen kom till slutsatsen att artikel 5 1 direktivet definierar de
rattigheter som foljer av varuméirkesrétten och att artiklarna 6 och 7
begransar denna rétt. Darefter konstaterar domstolen att om
medlemsstaterna skulle behélla sin frihet att vélja internationell konsumtion
sé skulle det lﬁﬂﬁ till att artikel 7 inte pé ett fullstdndigt sétt kunde reglera
konsumtionen™ och det ville domstolen undvika. Direktivets syfte enligt
domstolen dr att harmonisera de delar av medlemsstaternas interna
varumadrkeslagstiftningar som beror den inre marknaden. Darfor kom
artiklarna 5, 6, 7 1 direktivet enligt domstolen till for att fullstandigt
harmonisera medelmsstaternas regler som anger vilka rattigheter som ar

*! Se fotnot 13.

* Johnsson M., Silhouettemdlet- konsumtion enligt EG:s varumdrkesdirektiv, Juridisk
Tidskrift 1998-99 nr 1

s 161.

* D4 artikel 100a RF.

* Se fallet PARANOVA ovan stycke 5.2.3.
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knutna till ett Varuméirke.EI Av det foljer att artikel 7 pa ett heltickande sitt
reglerar konsumtionen och pa grund av det finns det inget utrymme f6r
medlemsstater att anvidnda sig av global konsumtion.

P& den svenska regeringens argument svarade domstolen att artikel 7 bara
reglerar relationer inom EU. Artikelns syfte &r att reglera
varumdrkesinnehavares réttigheter och inte att reglera forhallandena med
lander utanfor EES. Mgjligheten att anvidnda sig av artikel 7 1 forhéllande till
lander utanfor EES kan endast hli aktuell vid internationella avtal, vilka
skulle kunna innehélla artikeln.

Den forsta fragan besvarades av domstolen pé foljande sétt: ”Artikel 7.1 1
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar, 1 dess lydelse enligt
avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,
hindrar nationella regler enligt vilka de réttigheter som ar knutna till ett
varumadrke skall anses konsumerade 1 friga om varor som under detta mirke
har forts ut pd marknaden utanfér EES av varumérkesinnehavaren eller med
hans samtycke.”

Den andra fragan besvarades av domstolen pa foljande sitt: ”Artikel 7.1 1
direktiv 89/104 kan inte tolkas sa, att varumarkesinnehavaren enbart med
stod av denna bestammelse skall kunna utverka forbud for tredje man att
anvinda varumarket for varor som under detta mérke har forts ut pa
marknadelﬁtanfér EES av varumérkesinnehavaren eller med hans
samtycke.’

5.3.4 Kommentar

Silhouette-fallet vickte en stor debatt i Europa. EG-domstolens avgdrande
tog sa stor hansyn till den inre marknadens ritta funktion att manga borjade
befara att det skulle leda till att en “féstning Europa” uppstar. Fram till fallet
har domstolen undvikit att definiera omfattningen av konsumtionsprinciﬁn.
Malen som domstolen hanterade rérde andra aspekter av konsumtionen.
Men en Vidarwtveckling av konsumtionsproblematiken i Silhouette foljde i
fallet Sebago.

I det aktuella fallet forsvarade bade generaladvokaten och domstolen sin
uppfattning genom att hdvda att den fria rorligheten for varor inom EU
skulle lida pa grund av att olika ldnder anvénde sig utav olika
konsumtionsprinciper. Det skulle orsaka att konkurrensen pa marknader i

4 Se avsnitt 5.1.

* Se fallet SEBAGO nedan stycke 5.3.5.

7 Se fallet SILHOUETTE, s I- 4835 i domen.
8 Se ovan avsnitt 5.2.2 och 5.2.3.

4 Se nedan avsnitt 5.3.5.
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olika medlemsstater skulle skilja sig. Ett mdjligt skél till varfor domstolen
begriansade konsumtionen kan ha varit att konsumtionsprincipen redan
ansags ha fatt sa bred tolkning att den 1 for slﬁ utstrickning hade borjat
begrinsa varumarkesinnehavares réttigheter.

En annan aspekt som uppkommer med Silhouette-fallet dr hur lander som
inte tillhor EU men som dr med 1 EES-samarbetet paverkas. Mag
Instrument-fallets avgorande ar ju motsatt till avgorandet 1 Silhouette.
Eftersom varumaérkesdirektivet giller inom hela EES-omradet sa bor det
enligt EES-avtalets artikel 6 ges foretrdde at avgorandet fran EG-domstolen.
Men EFTA-domstolen har endast en formell skyldighet att folja EG-
domstolens praxis fran tiden fore undertecknandet av EES-avtalet. Lidgard
foreslar en kompromiss mellan EG-domstolens och EFTA-domstolens
utslag. Han menar att parallellimporterade utldandska produkter inte erhéller
varumadrkesrattsligt Sk)ﬁld’ medan reimporterade produkter med ursprung i
EES-omradet skyddas.

Konsekvensen for svensk &l efter Silhouette-fallet blev en fordandring av
varumadrkeslagstiftningen. Sverige hade fram till avgérandet anvént sig av
den globala konsumtionen. Den nya regionala konsumtionen inom EU
infordes genom en ny paragraf 4a i VmL.

5.3.5"SEBAGO”

I Sebago- méiletEl har domstolen blivit tillfrdgad om att besvara fragan fran
Cour d’appel de Bruxelles, huruvida innehavaren av ett varumairke skall
anses ha samtyckt till marknadsforingen inom EES av ett parti av sina egna
produkter som importerats fran ett land utanfér EES pa den grunden att
denne har samtyckt till marknadsforing inom EES av andra partier av
identiska eller liknade varor.

Generaladvokaten Jacobs anger i sitt y‘[trandeﬁ| att klaganden, Sebago Inc.,
ar ett bolag registrerat i USA som innehar tvd varumirken i Benelux under
beteckningen "Docksides” och tre varumérken i Benelux under
beteckningen ”Sebago”. Alla mérken har registrerats for bland annat skor.
Den andre klaganden dr en ensamaterforséljare av Sebagos gkor i Benelux -
Dubios et Fils SA. Sebago och hans aterforséljare i Benelux™ gor gillande
att svaranden G-B Unic, gjort intrdng i Sebagos varumirke genom att
marknadsfora varor inom gemenskapen utan deras samtycke. G-B Unic

%% Johnsson M., (fotnot 42), s 163.

°! Lidgard H.H., (fotnot 11), s 52.

>? Se nedan avsnitt 6.

> EG-domstolen, mal C-173/98, (“SEBAGO™), 1 juli 1999.

>* Forslag till avgorande av generaladvokaten Jacobs av den 25 mars 1999.
> [ fortsittningen kallar jag den klagande sidan bara for Sebago.
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havdar att man kopt 2561 par skor av mérket ”Sebago” fran en
parallellimportér som formodligen importerade skorna fran ett land utanfor
EES. Skorna annonserades och forsaldes under sommaren 1996.

Generaladvokaten konstaterar forst att artikel 7.1 endast stadgar konsumtj
inom EES-omradet. Det bekréiftades av EG-domstolen 1 malet Silhouette.
Darfor skall varumérkeslagen 1 Benelux tolkas sa att den endast foreskriver
EES-konsumtion. Aven om skorna har forts ut pd marknaden utanfér EES
med Sebagos samtycke, sé racker det inte for att hindra Sebago fran att
utdva sina varumarkesrattigheter avseende dessa skor inom EES.

Generaladvokaten anser att avgorande for fallet drfragan om hinvisningen 1
artikel 7.1 1 varumérkesdirektivet till ”samtycke ™ till marknadsforing
inom gemenskapen av “varor” asyftar samtycke till marknadsforing av en
viss typ av produkter snarare dn samtycke till marknadsforing av varje parti
av en viss typ av produkter? Svaret pa den fragan skulle ge klarhet i hur
varor 1 olika partier inférda pa EES-marknaden skyddas.

Sebago, komissionen och den franska regeringen har sttt pa den sidan som
menade att varumérkesinnehavarens samtycke till marknadsforing inom
EES av ett parti varor inte medfor att varumaérkesrattigheter for andra partier
av samma varor konsumeras dven om de &r identiska. Jacobs menar att inom
EES kan utdvandet av immateriella rittigheter som hindrar varors fria
rorelse vara beréttigad enligt artikel 30~ 1 Romfordraget. Han hdvdar att om
ingen begransning skulle finnas skulle aterforséljare fa en allt for stor frihet
att hantera en gang lagligen forvirvade varor. Aterforsiljaren skall inte tolka
det en gang givna samtycket som att han har ratt till all framtida handel med
saddana varor. Innehavaren av ett varuméirke har ritt att begréansa sitt
samtycke till att omfatta bara det till tid och rum specificerade partiet. Han
kan foreskriva helt andra villkor f6r de andra partierna for aterforséljning.

Generaladvokaten medger att konsumtionsprincipen i artikel 7.1 har en 16s
utformning. Han hanvisar till artikel 7.2 for att klargora vilka undantag som
ar mgjliga frdn konsumtionsprincipen. Dér ségs det att artikel 7.1 “inte skall
gilla ndr innehavaren har skélig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna.”™ Problemet dr dock hur man skall tyda
“fortsatt marknadsforing”. Generaladvokaten hanvisar till den franska
Overséttningen av termen “commercialisation ulte’rieure”. Den kan
Oversittas till svenska som senare, efterkommande marknadsforing snarare
an fortsatt marknadsforing. Nu ser man att konsumtionsprincipen i artikel
7.1 inte omfattar andra partier av samma slags varor, utan snarare den
foljande handeln med det specifika partiet av varor som en ging saldes fran
varumdrkesinnehavaren till dterforsiljaren. Vidare papekar Jacobs att

%% Se ovan avsnitt 5.3.3.

> Schovsbo I., “Samtykke” og konsumption, NIR 2000 s 337.
** D3 artikel 36 RF.

%% Se ovan i avsnitt 5.1.
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domstolen 1 mélet Di01EI talar om konsumtionen av rétten till
aterforsiljning”. I den franska versionen av domen 1 fallet BMWEI stadgar
domstolen att artikel 7 gor ’la commercialisation ulte’rieure d’un
exemplaire d’un produit revetu d’une marque” mgjlig. Det bor dversattas till
svenska sa att artikel 7 gér den senare marknadsforingen av ett
produktexemplar forbundet till ett mirke, mojlig.

Till slut konstaterar generaladvokaten att frigan om internationell
konsumtion knappast kommer att aktualiseras om inte varumérkets
innehavare redan marknadsfor identiska eller liknande varor inom EES. Det
ar forst da som denne far anledning att motsitta sig parallellimport.

Generaladvokaten foreslog déarfor att domstolen skulle svara pé foljande
sétt: nationella regler, som foreskriver att de réttigheter som ar knutna till ett
varumadrke skall anses konsumerade 1 friga om varor som under detta mirke
har forts ut pd marknaden utanfér EES av varumirkets innehavare eller med
dennes samtycke, strider mot artikel 7.1.

Tolkningen av artikel 7.1 skall goras sa att om varor har forts ut pa
marknaden inom EES av varumirkets innehavare eller med dennes
samtycke, dr denne inte av den anledningen forhindrad att motsétta sig
import till EES av andra partier av identiska eller liknande varor med sitt
eget varumaérke.

Domstolen behandlar 1 sin dom noggrant samtycket 1 artikel 7. Den
konstaterar att artikeln inte ger direkt svar pa fragan huruvida det foreligger
samtycke, nir en varumérkesinnehavare har samtyckt till marknadsforing
inom EES av varor som &r identiska med eller liknar de varor for vilka
konsumtionen gors gillande, eller om samtycket tvirtom maste avse varje
exemplar av den vara for vilken konsumtion gors gillande. Men man kan
anda utldsa fran artikeln att de réttigheter som &r knutna till ett varumarke
endast konsumeras for de exemplar av varan som med
varumdrkesinnehavarens samtycke har forts ut pa marknaden inom EES.
Innehavaren av varumairket kopplat till en produkt kan alltid enligt
domstolen forbjuda att varumaérket anvinds for exemplar av denna produkt
som inte har forts ut pd marknaden inom EES.

En marknadsforing av en vara inom EES dr mgjlig efter det att innehavaren
eller ndgon i hans stélle har fort ut varan pa marknaden inom EES.
Varumairkesinnehavaren kan inte férhindra sddant forfarande. Det bekriftas
av fallen Dior, BMW och artikel 7.2. Det visar att principen om konsumtion
endast giller bestimda exemplar som redan en géng har forts ut pa
marknaden med varumérkesinnehavarens samtycke.

80 Qe ovan avsnitt 5.2.2.
%1 Qe ovan avsnitt 5.2.2.
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Domstolen hédnvisar till att artikel 7 enligt lagstiftarens mening kom till for
att precisera situationen, da en vara har forts ut pd marknaden utanfér EES-
omradet. Ett sddant forfarande medfor inte konsumtion av
varumdrkesinnehavarens riitt att motsétta sig import av varor till EES som
sker utan hans samtycke.” Detta skydd skulle enligt domstolen starkt
begriansas om varumirkesinnehavaren skulle uppfattas som att han samtyckt
till att alla varor som forts ut p4 marknaden och som ar identiska eller
liknande omfattas av hans samtycke till inforsel pdA EES-marknaden.

Domstolen konstaterar darfor att konsumtion av de réttigheter som &dr knutna
till ett varumérke endast foreligger om varorna har forts ut pd marknaden 1
EES-omrédet och att denna bestimmelse inte ldmnar medlemsstater
utrymme att 1 sin nationella lagstiftning foreskriva konsumtion av de
rattigheter som dr knutna till ett varumirke 1 friga om varor som har forts ut
pa marknaden i tredje land.

Angaende samtycket anser domstolen att samtycke i den mening som avses 1
artikel 7.1, endast foreligger om samtycke lamnats for varje exemplar av den
vara for vilken konsumtion gors géillande.

5.3.6 Kommentar

I fallet Sebago vidareutvecklar domstolen principen om den regionala
konsumtionen. Forst bekriftas den regionala konsumtionen som domstolen
har lagfast i Silhouette- fallet. Sedan foreskrivs det att parallellimportéren
blir stélld infor krav pa varumédrkesinnehavarens samtycke.
Parallellimportdren maste be om samtycke for varje parti varor som han vill
fora in pd den gemensamma europeiska marknaden.

5.4 Slutkommentar

Konsumtionen av rittigheter knutna till ett varumérke har genomgatt en
dynamisk utveckling pa sistone i EU-rétten. Fran den forsiktiga héllningen
att inte blanda sig 1 nationell lagstiftning har EG-domstolen pé ett mycket
auktoritativt sitt angett ramar for vilken konsumtion medlemsstater skall
anvénda sig av.

Inom EU é&r den parallella importen gynnad. Man kan anvénda sig utav
marken bade 1 reklam och marknadsforing och vid ompaketering. Sa fort
varan dr ute pa marknaden kan den omséttas pa immateriellrattsligt sitt i en
odndlig kedja av forséljningar.

62 Schovsbo I., (fotnot57), s 337- 347.
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Vid handeln med ldnder utanfor EES-omradet &r situationen annorlunda.
Domstolen papekade klart att inom EU géller regional konsumtion. Varor
som fors in pa den gemensamma marknaden ar underkastade en
begriansning. Man maéste fraga efter den riattmaitige innehavaren till
varumadrket eftersom rittigheterna knutna till ett varumérke som fors in i
EES-omradet inte konsumeras utanfér EU. Vidare maste varje parti av
inforda varor erhélla ett samtycke frdn varumirkesinnehavaren. Allt detta
gor att den gemensamma marknaden kan visa sig vara stel och inte
forberedd pé att mota eventuella framtida lagkonjunkturer. Men det ar
kanske snarare en marknadspolitisk slutsats &n juridisk.

Sverige och en del andra medlemmar 1 EU har visat sitt missndje med
direktivet. Konkurrensmyndigheter och konsumentgrupper ar ocksa kritiska.

Jag kommer 1 ndsta del av arbetet att visa pa vilket sitt forandringar 1 EU-

ratten har paverkat den svenska varumérkesratten med avseende pa
konsumtion av rittigheter knutna till ett varumaérke.
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6 Sverige och
konsumtionsproblematiken

6.1 Inledning

Parallellimporten och till den sammankopplade principen om konsumtionen
av réttigheter knutna till ett varumarke har i Sverige lange forklarats vara
Oppen for den globala omfattningen av konsumtionen.™ Den globala
konsumtionen har varit géllande i Sverige sedan VmL:s inforande pa 60-
talet. HD bekréftade regelns principiella betydelse genom avgdrandet i
Polycolor- fallet.

Efter intrddet 1 EU &r Sverige bunden av EG-domstolens avgdranden.
Efter Silhouette fallet blev Sverige tvunget att infora den regionala
konsumtionen. ( Dittills var regeln ej lagfast p.g.a. disskusionen som
fordes.)

Min avsikt &r att i denna del av arbetet vissa fran en historisk och
immateriallrittslig synvinkel hur konsumtionsprincipen fordndrades i
Sverige, frén att gélla globalt till att gélla regionalt.

6.2 Sverige och global konsumtion

Konsumtion av rattigheter knutna till ett varumérke har en grundldggande
betydelse for réttighetsinnehavaren. D4 konsumtionen &r global hindras han
frén att t.ex. dela upp ldnder pé olika prismarknader. Innehavaren hindras
frén att maximera sina priser pa de olika marknaderna. Genom
parallellimporttﬁ:rs existens tvingas innehavaren till internationell
priskonkurrens.

I Sverige har man slagit fast principen om den globala konsumtionen pé 60
talet genom HD:s avgorande i fallet Polycolor.

6.2.1"POLYCOL OR”EI

® Bernitz U. m.fl., Immaterialritt, 1998, s 193.

6 Palsson S., Quitzow C.M., EG-ritten ny rittskdlla i Sverige, 1993, s 104.
6 Koktvedgaard M., Levin M., ( fotnot 17), s 342.

56 NJA 1967 5.458, NIR 1968 s 404.
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Therachemie var ett tyskt bolag som tillverkade tva harpreparat som hette
Polycolor och Polylock. Dessa varumirken registrerades av foretaget i bl.a.
Sverige och Tyskland. 1962 6verldt Therachemie till det danska bolaget,
Henkelbolaget, bade tillverknings- och forsdljningsrétten inom
Skandinavien. I 6verldtelsen ingick de bada svenska
varumadrkesregistreringarna. Henkelbolaget ingick i samma koncern som
Therachemie. 1963 blev de svenska varumérkesregistreringarna med
ensamforséljningsritten och licensritten dverlatna fran Henkelbolaget till
svenska Parfymeri Trading Aktiebolag.

Charasz som var direktor for ett grossistbolag 1 Goteborg hade 1957 kommit
1 kontakt med tyska Therachemie. Han kom péa idéen att exportera
harpreparaten via Sverige till Israel. Han avtalade om det med Therachemie.
P& grund av valutasvérigheter blev exporten till Israel omintetgjort. 1958
avbrot Therachemie leverans av preparaten till Charasz bolag eftersom den
svenska agenten Trading klagade pa Charasz forsdljning i Sverige. Han
borjade da kopa dessa varor fran grossister 1 Tyskland. Innan varorna saldes
pa den svenska marknaden bifogade han till forpackningarna svenska
brukanvisningar istéllet for de tyska. P4 de svenska brukanvisningarna
inforde han mérkena Polycolor och Polylock.

I HD har Henkelbolaget och dess agent i Sverige Trading kravt att
domstolen skulle faststilla att Charasz saluférande har inneburit
varumadrkesintrang oavsett om importen var tillatet eller inte. For det forsta,
menade bolagen, har hans agerande att forse brukanvisningar med
Henkelbolagets varumirke och direfter forena dem med forpackningen
inneburit en markning som dr forbehallen endast varumérkesinnehavaren.
For det andra har Charasz vdsentligt fordndrat varorna genom sdmre kvalitet
av de svenska brukanvisningarna.

HD konstaterar att det foljer av allmdnna varumarkesgrundsatser att en
producent, som forsett sina varor med sitt varumérke och fort ut dem pa
marknaden, kan inte hindra andra att vidareforsalja varorna under hans
maérke. HD anser att samma princip géller vid hantering av varor fran andra
lander, sé ldnge varan till sin beskaffenhet motsvarar de varor som fors ut pa
marknaden under samma varumérket. Principen géller enligt HD inte bara
producenten utan dven hans agent eller nagon pa hans sida. Motsvarande
géller ocksa situationen da varumirkesinnehavaren péd grund av
koncernférhéllanden har en beroendestéllning gentemot producenten.

HD anser dock att varumirkesintrdng kan dga rum om nagon som inte har
varumdrkesinnehavares tillstind marker varan pé nytt eller anbringar
varumadrket pa en forpackning. Det f6ljer av 4 § VmL att bara
varumdrkesinnehavaren har ritt att anvéinda varumérket pa sina varor eller
forpackningar till dessa. Aterforsiljare dven skall pa ovligt sitt anvinda
market exempelvis 1 annonser eller 1 varans reklam.
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Domstolen fann Charasz vara skyldig till varuméarkesintrang pa grund av
hans sétt att anbringa varuméarken i brukanvisningarna.

6.2.2" LEVIS’

I Levis- falletEIhar ett svenskt foretag W-Invest kopt Levijeans i USA och

importerat dem till Sverige. Jeansen koptes frén en auktoriserad Levi- agent
1 USA. W-invest skickade ut postkort till olika detaljister som inneholl
information om forséljningen utav olika sorters jeans. Pa kortet var en
forstorad bild av den laderetikett som Levi som producent faster pa sina
jeans avbildad. Léderetiketten varumérkesskyddas i Sverige. Innehavaren av
registreringen i Sverige, Levi Strauss, har stimt W-Invest for intrang i sin
varumarkesrétt.

HD har kommit till samma slutsats som HovR:n och faststidllde dennas dom.
Domstolen hanvisar till HD:s dom i fallet Polycolor dér det konstateras att
en vidareforsdljare har rétt att pa ovligt sitt anvinda méarket 1 annonser eller
reklam. HovR:n menar att vidareforsiljarens ratt maste pa nagot sitt
begrinsas och darfor hianvisar rétten till uttrycket ’pa ovligt sitt”. Vad som
ar tillatet méste avgoras 1 varje individuellt fall. Man maste ta hinsyn till
varans beskaffenhet, rittighetsinnehavarens intresse av att skydda
varumarket samt vidareséljarens och konsumentens intresse av korrekt
information om varan. Aven det allménna intresset av att friimja en fri
konkurrens skall man ta hansyn till.

Varumérket kan synas enligt HovR:n i samband med att sjélva varan
exponeras i annonser, skyltfonster eller andra reklamsammanhang. Enligt
ritten dr det inte tillatet att parallellimportdren anvinder produktens
varumarke 1 sin marknadsforing pa ett sddant sitt att han tillgodogor sig
markets goodwill for sin egen rorelses del genom att denna sammankopplas
med varumérket.

W-Invest har funnits av HovR:n skyldig till varumérkesintrdng genom att
postkortet pavisade ett samband mellan W-Invest och Levi Straus. Genom
sitt handlande har W-Invest obehorigen anvént sig av den goodwill som
tillhor Levi Strauss.

6.2.3 Kommentar

Sverige har sedan lang tid tillbaka tillampat principen om en global
konsumtion. I Polycolor-fallet har HD for forsta gangen klart uttryckt att
innehavaren av en svensk varuméarkesréatt kan inte hindra import av

S NJA 1988 s. 543
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produkt% som han sjdlv har fort ut pd marknaden 1 ett land utanfor
Sverige.

Regeln om den fria anvdndningen av ett varumérke 1 parallellimportorens
marknadsforing har genom fallet Levis blivit begransat 1 Sverige.
Parallellimportoren fick inte anvédnda sdrskild logot%]e eller figurmérke nér
han introducerade Varaﬁlpé den svenska marknaden.” Men EG-domstolens
avgorande i fallet Dior  uttrycker det motsatta. En parallellimportor har ratt
att anvinda det varumaérket som kdnnetecknar de parallellimporterade
produkterna 1 dverensstimmelse med vad som ar vedertaget i den
ifragavarande branschen. Det kan dock goras bara med varor som importeras
frén andra EU-ldnder eftersom Silhouette-fallets avgorande klart begrénsar
parallellimportéren genom att rittighetsinnehavaren kan motsétta sig import
av varor som rattighetsinnehavaren har marknadsfort utanfér EU.

Pé vilket sdtt har dd@ EG-domstolens avgéranden péverkat den svenska
lagstiftningen vad géller konsumtion av rattigheter knutna till ett
varumérke?

6.3 Sverige och regionalkonsumtion

6.3.1 Forarbeten

6.3.1.1 Delbetankande

Regeringen beslutade pa hosten 1997 att tillkalla en kommitté som skulle
granska den lagstiftning som géller inom varumérkesomréade. Beslutet
fattades 1 samrdd med andra nordiska lander. | kommiten samlades
sakkuniga med bl.a. ﬁofessor Marianne Levin och hovrittspresidenten
Anna-Karin Lundin.

Varumirkeskommittén har fétt i uppdrag att 6verviaga och foresld sddana
lagidndringar som kan vara motiverade for att anpassa den svenska
varumadrkeslagstiftningen till internationella regleringar. Orsaken till
andringen av den svenska varumarkeslagen (1960:644) ar naturligtvis Dior-
fallet och Silhouette-fallet.

Kommitten konstaterade att nar varumarkesdirektivet konfronterades med
varumdrkeslagen for forsta gdngen vid Sveriges intrdde 1 EU, bedomde

% pehrson L., Varumdrken firdn konsumentsynpunkt, 1981 s 310 ff.

% Bonthron M. m.fl., Sveriges Rikes Lag, Immaterialritt kommentar, Norstedts Juridik
1998, s 559.

% Se ovan avsnitt 5.2.2.

7''SOU 1999:19
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riksdagen att svensk rétt svarade mot innebdrden av artikel 7.1 och att ndgon
regel om konsumtion inte behdvde foras in 1 VmL. Riksdagen anség att
artikel 7.2 1 direktivet kunde foras in 1 svensk lagstiftning genom att 4 §
tredje stycket VmL justerades. Kommittén konstaterade dock 1 sitt
betidnkande att EG-domstolens domar visar att den svenska VmL inte helt
motsvarar innebdrden av artikel 7.1 och 7.2. P& grund av Silhouette-fallet
har regeringen dérfor krévt en ny bestimmelse som star i samklang med
artikel 7.1 1 direktivet. Vad angér Dior-fallet har regeringen uttryckt sin
bestdmda vilja att utformningen av 4 § tredje stycket VmL skall 6vervigas
pa nytt. Kommiten fick ett halvar pa sig att redovisa dessa fragor.

Kommittén papekade att VmL inte innehdll nagon uttrycklig regel om
konsumtion av ensamritt till varumérken. Varumérkesutredningen pa 50-
talet, dd@ VmL forbereddes, utgick fran en princip om global konsumtion -
man konstaterade att ensamrétten i1 princip var konsumerad om en vara
under ett visst kdnnetecken tillhandahallits av innehavaren eller med hans
medgivande. Innehavaren kunde sélunda inte géraﬁsamr'atten géllande mot
nagon som salde varan vidare under kénnetecknet. ™ Principen bekriftades
av réttspraxis 1 NJA 1967 s. 458 och NJA 1988 s. 543.~ Man stéllde endast
krav pa att varan som saldes vidare skulle behalla sitt ursprungliga skick.
Om varan forsdmrats eller skadats efter det att den ldmnat
kénneteckensinnehavaren kunde det innebéra att varans renomeé skadas om
den skulle vara tillgénglig 1 det forsdmrade tillstandet. Darfor inférdes en
regel 14 § VmL som skyddade varan frn forsdmring.

Redan 1992 nir Sverige forberedde sig infor intradet i EU papekade, enligt
kommittén, manga instanser som remissbehandlade promemorian om
varumdarkesdirektivet, att det saknades en bestimmelse om konsumtion i
svensk VmL och att det borde inféras. Aven artikel 7.2 saknade sin
motsvarighet i svensk lag och enligt manga skulle den inf6ras. Nér
riksdagen arbetade med fragan blev lagutskottet kritiskt stélld till en sérskild
regel om konsumtion som skulle leda till att den globala konsumtionen
Overgavs. Enligt utskottet var den regionala konsumtionen ett avsteg fran
den nordiska rittslikheten samt ett overgivande av det mal som Sverige
stravade efter att astadkomma en friare handel. Lagutskottet hdnvisade till
att det var viktigt konsumentintresse att den konkurrens som
parallellimporten medférde kunde fortsétta. Vidare menade utskottet att de
argument som framfordes inom EU till stdd for en begransning av
konsumtionen inte hade samma barkraft i ett EES-sammanhang. Darfor
menade utskottet att det inte fanns skél att Sverige som enda land i Norden
skulle dverge principen om global konsumtion. Uttskottet hdnvisade till att
det radde en osdkerhet om hur man skulle tolka direktivet och
argumenterade att det var EG-domstolens uppgift att uttala huruvida den
globala konsumtionen var oforenlig med varumarkesdirektivet. Forst efter
ett sddant avgorande skulle Sverige dvervéga fragan pa nytt. Darfor valde

230U 1958:10
" Se ovan 6.2.1 och 6.2.2.
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riksdagen att inte uttryckligen lagstifta om en konsumtionsregel. Daremot
lagstiftade riksdagen utan diskussion om dndringen 1 4 § VmL. Man strok
rekvisitet "visentligt” sé att tillimpningen av bestimmelsen skulle 6ka.
Vidare tog man bort rekvisitet “eller liknande” for att |Ii‘jléimpningen skulle
begrénsas till fall di varan fordndrats eller forsamrats.

Kommittén ser 1 sitt delbetdnkande ocksa pé situationen i andra nordiska
lander. Man visar att i Danmark har man i1 den nya varumérkeslagen fran
1992 {ort in, en bestimmelse som Gverensstimmer med artikel 7 1
direktivet.~ Darfor har det danska rattsldget pa omradet blivit klarlagt
genom Silhouette-fallet. I Danmark géller regional konsumtion. I Finland
har man 1995 fort in regeln 1 varumarkeslagen som 1 sin lydelse svarar mot
det som finns i direktivets artikel 7. Island och Norge dr inte medlemmar 1
EU men ér anslutna till EES-avtalet. I den isldndska varumarkeslagen fran
1997 har man uttryckt att den globala konsumtionen géller. I Norge har man
forberett sig for att infora en regel om regional konsumtion.

Varumirkeskommittén foreslar att det i VmL fors in en regel om regional
konsumtion motsvarande artikel 7.1 1 EG:s varumarkesdirektiv. Kommitén
hanvisar till att det anses klarlagt genom EG-domstolens avgorande i fallet
Sillhouette att EU-lander ar skyldiga att tillimpa regional konsumtion d.v.s.
att ensammrétten att anvinda varumirket skall anses forbrukad nér varan
forts ut pa marknaden inom EES. Darfor bor Sverige fora in en regel 1 VmL
som stadgar om EESvid konsumtion av varumérkesritt. Regeln skall enligt
kommittén aterspegla inneborden av artikel 7.1 1 sin helhet. Detta skall
utformas i en sérskild paragraf i nira anslutning till 4 § 1 VmL som i 6vrigt
reglerar ensammréttens innebord. Varumarkeskommittén foreslér vidare att
4 § tredje stycket 1 VmL tas bort och att det istillet fors in en regel om
undantag fran konsumtionsprincipen som ndrmare foljer ordalydelsen 1
artikel 7.2 1 varumérkesdirektivet. VmL behandlar endast fordandringar av de
omsatta varornas beskaffenhet. I artikel 7.2 1 direktivet dr varornas skick
endast exempel pa fall nar varumérkesinnehavaren kan motsétta sig fortsatt
marknadsfornig. Darfor bor bestimmelsen 1 VmL béttre motsvara innehéllet
1 artikel 7.2 1 direktivet.

6.3.1.2 Konkurrensverkets rapport

Mot bakgrund av Silhouette-domen har regeringen gett 1 uppdrag t
Konkurrensverket att kartligga omfattningen av parallellimporten till
Sverige fran olika ldnder ochEZIffekterna av Silhouette-avgorandet pa pris-
och konkurrensforhéllanden.

71992/93:LU 17

7 Koktvegaard M., Wallberg K., Varemerkeloven & Faellesmaerkeloven, 1998, s 21.

7% Holgersson m.fl., Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Parallellimport till Sverige —
effekter av Sillhouette-domen, Nykoping 1999.
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Konkurrensverket fragar sig forst vilken omfattnjng och inriktning
parallellimporten inom olika varuomraden har.~ Man virderar den totala
arliga forsdljningen av parallellimporterade produkter till ca. 9 miljarder
kronor. Det motsvarar omkring 1 % av den totala konsumtionen. 5,3
miljarder kronor, 0,6 %, av den privata konsumtionen har sitt ursprung i ett
land utanfor EES-omradet. 40 % av den totala parallellimporten kommer
frdn EES-ldnder och drabbas inte av Silhouette-domen.

Den storsta omfattningen virdemassigt av parallellimporten har kldder, 4
miljarder kronor, bildelar och bilreservdelar, 3 miljarder kronor, lakemedel,
Imiljard, och skor, 400 miljoner kronor. En parallellimport av mindre
omfattning men av en viss ekonomisk betydelse forekommer med livsmedel,
snoskotrar, golfutrustning, dick och motorcyklar. En stor marknadsandel pa
den svenska varumarknaden har parallellimporterade bilreservdelar. Verket
uppskatar att omkring 20 % av dessa varor parallellimporteras. P4 flera av
de ovan angivna marknaderna uppskattar verket att parallellimportens
marknadsandelar ligger mellan 5 % och 10 %. Andelen for dick stannar vid
ca. 2 %. Vad géller livsmedel uppskattar verket att parallellimporten utgér
en mycket obetydligt andel som ligger under 0,1 %.

Vidare frdgar Konkurrensverket hur priﬁa och konkurrensférhallandena
paverkas av en dndrad réttstillimpning.” Det visar sig att parallellimporten
innebér prisnedséttningar i forhallande till vanliga priser pa marknaden frdn
10 % till 30 %. Vad géller kldder &r priserna pd parallellimporterade plagg
upp till 50- 70 % lagre dn de som forekommer pa marknaden. Verket anser
att en dndrad rattstillimpning har en direkt paverkan pa priseffekt som beror
pa prisnedséttningarnas storlek och parallellimportoérens andel i den berérda
branschen. Den kraftigaste forandringen géller bildelar, bilreservdelar och
klader. Verket konstaterar att ett bortfall av parallellimporten kortsiktigt kan
hoja den allménna prisnivadn med 0,2 %.

Angaende konkurrensférhdllandena anser verket att Iagprisimporten och
medvetandet om sddan import leder till en prispress pa den vanliga
marknaden. Bortfallet av parallellimporten uppskattar verket kan leda till att
priseffekten blir 0,4 % hdgre 1 relation till den allménna prisnivan.

Tredje fragan som konkurrensverket vill svara pa ér pa vilket sitt den
svenska markanden skulle paverkas om négon begransning av importen inte
hade skett.~ Verket pavisar att parallellimporten dr en form av geografisk
prisutjdmning mellan 1ag- och hogprisomraden. Teoretiskt kan det visas,
enligt verket, att den omfordelning av varor som uppstir genom
parallellimporten medfor valfardsvinster. Vinsterna skapas genom den
samlade produktionsokningen, dtminstone 1 hogprisomraden. P4 grund av

" Holgersson J. m.fl., (fotnot 76), s 25.
" Holgersson J. m.fl., (fotnot 76), s 47.
7 Holgersson J. m.fl., (fotnot 76), s 55.
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det bor det enligt verket antas att parallellimporten leder till en 6kad
konsumentnytta 1 EU och 1 Sverige.

Konkurrensverket antyder dock att olika aktorer p4 marknaden paverkas
olika om parallellimporten upphor. Konsumenter drabbas av prishjningar
som uppskattas till engdngsinflation pa 0,4 % samt en visentlig fordyring av
vissa varor. Parallellimportorer forlorar en forsiljning pé 5,5 mld kronor
som tas Over av befintlig handel och internethandel. Det kan leda till en
minskad sysselsittning med omkring 5,5 tusen personer. Ovrig handel far en
Okad forsédljning med 3 mld kronor som ger en moéjlighet for en
sysselsittning av 3 tusen personer och en vinstokning med 100 mlj kronor.
Staten drabbas av en begrinsad parallellimport med minskade skatteintakter
med 750 mlj kronor och 6kade utgifter for A-kassan med 350 mlj kronor
p.g.a. nettodkning av arbetslosheten med omkring 2500 personer.

Till sist fragar sig verket vad begransningen innebdr i en ldngre perspektiv.
En mojlighet som verket forutser dr den att parallellimporten fortsétter trots
Silhouette-domen. En annan mojlighet ar att privatimporten okar. Men
verket vill inte ge en ndrmare prognos eftersom det finns faktorer som kan
ge ett nytt perspektiv pa parallellimporten, t.ex. enskilda affirsmins
initiativ.

Konkurrensverket drar slutsatsen att parallellimportens begransning av det
immaterielrittsliga skyddet inte dr s stor att den kullkastar utredningens
resultat att parallellimport medfor 6kad konsumentnytta.

6.3.1.3 Proposition

I propositionIEI foreslar regeringen att det infors en bestimmelse om regional
konsumtion i VmL. Vidare vill regeringen att den regel 1 VmL som
innehaller undantag fran konsumtionsprincipen utvidgas. Andringarna
motiveras enligt regeringen av att de dr till for att anpassa VmL till artikel 7
1 varumarkesdirektivet. De nya reglerna foreslas trdada i kraft den 1 juli 2000.

Regeringen hénvisar till att Sverige atog sig att genomfora
varumadrkesdirektivet som en foljd av tilltradet till avtalet den 2 maj 1992
om Europeiska ekonomiska Sﬁarbetsomrédet. Detta ledde till att man
inforde vissa dndringar 1 lagen™ som triddde 1 kraft den 1 januari 1993.

Lagradet har pa regeringens begiran yttrat sig om forslaget till lag om

andring 1 VmL. Lagradet konstaterar att vad som foreslas redan ar géllande
ratt till f6ljd av principen om fordragskonform tolkning. Lagradet anser att
det ar korrekt att regeringen inte foreslar ndgon overgangsbestimmelse till

% Holgersson J. m.fl., (fotnot 76), s 64.
81 Prop. 1999/2000:93
%2 Se ovan avsitt 6.3.1.1.
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den foreslagna lagidndringen. I motsats till Lagutskottets yttrande fran 1992
har inte Lagradet nagot att erinra mot det nuvarande lagforslaget.

Enligt regeringen har principen om konsumtion en stor praktisk betydelse.
En nationell konsumtion ger innehavaren av en rattighet knuten till ett
varumadrke ratt att motsétta sig att varor som han sjilv eller nagon péd hans
sida har fort ut pd marknaden fors in pa marknaden dér han sjilv har
ensamritt att anvdnda varumaérket for dessa varor. En tillimpning av
regional konsumtion leder till att innehavaren kan motsitta sig att varor som
han sjdlv fort ut pa marknaden utanfor regionen fors in i den eller de delar
av regionen dér han har ensamritt att anvinda varumirket. Den globala
konsumtionen, anser regeringen, innebdr att en varumarkesinnehavaren, sa
fort han har fort ut en viss vara under sitt varumérke pa marknaden och
oavsett var 1 virlden detta har skett, inte kan hindra andra fran att anvianda
sig av varumadrket ndr varan siljs vidare. Regeringen definierar ocksa
parallellimporten; om en varumirkesinnehavare séljer sina varor dels i
Sverige till ett visst pris, dels i ett annat land till ett ldgre pris, innebér detta
att var och en fritt kan kopa ett parti av varorna till det ldgre priset, fora in
paritet till Sverige och hér utbjuda det till forsiljning 1 konkurrens med
varumdrkesinnehavaren. Man skiljer mellan egentlig parallellimport som
géller import av varor som har sitt ursprung utanfér importlandet eller
importregionen och reimport som avser import av varor med ursprung
innanfor nagot av dessa omraden.

Regeringen papekar att genom Silhouette-fallet har EG-domstolen avkunnat
ett tolkningsbesked rorande artikel 7.1 1 varumérkesdirektivet som
lagutskottet krdvde 1 samband med sitt yttrande 1992. Avgorandet innebér
att en bestimmelse om regional, EESvid, konsumtion bor inforas i VmL.
Remissinstanser har till 6vervagande del varit positivt instéllda till forslaget.

Liakemedelsindustiforeningen och Foreningen for parallellimportorer av
lakemedel har ifragasatt om Sillhouette-fallet &r ett sddant klarldggande av
rattsldget att det bor fororsaka inférandet av regional konsumtion. Dessa
organisationer menar att det dr tveksamt om Silhouette-domen ar
vagledande for andra fall &n sadana dér det ar fraga om varor med ursprung
inom EES. Regeringen hénvisar dock till Sebago-fallet som till skillnad frdn
Silhouette-fallet ror egentlig parallellimport. EG-domstolen ger i Sebago-
malet &n en gang uttryck for uppfattningen att varumairkesdirektivet hindrar
nationella regler om global konsumtion.

Juridiska Fakultetsndmnden vid Stockholms Universitet och
Liakemedelsindustriforeningen hdvdar att med hanvisning till
medlemsstaternas skyldighet att tolka nationell lagstiftning direktivkonformt
bor det svenska réttsldget redan Gverensstimma med EG-domstolens praxis.
Regeringen pdpekar att EG-domstolen i fallet Paola Faccini Dori—, har
uttalat att medelmsstaternas skyldighet att tolka nationell lagsitftning

$3 EG-domstolen, mal C-91/92, (‘PAOLA FACCINI DORI™), 1994.
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direktivkonformt endast foreligger i den man det &r mojligt att tolka den
nationella ritten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte.” VmL
innehéller inte ndgon konsumtionsregel, men bade lagforarbeten och praxis
har uttalat sig om att den svenska rétten foreskriver global konsumtion. Med
hansyn till att det bor klarldggas vilken konsumtionsprincip som géller anser
regeringen att en regel om regional, EES-vid, konsumtion skall inf6ras 1
VmL.

Goteborgs tingsratt har ansett att man 1 lagtexten bor lyfta fram att
ensamritten skall anses forbrukad endast nir varan forts ut pa marknaden
inom EES. Tingsrétten vill &ven att man ersatter rekvisitet “fort ut pa
marknaden” med “marknadsfort”. Regeringen hanvisar till att enligt VmL
kan ensamritt till ett varumérke forvarvas dels genom registrering, dels
genom inarbetning. Varumarkesdirektivet ar tilldmpligt endast pa
registrerade varumarken. VmL gor ingen skillnad pa ensamréttens innebord
beroende pad om ensamritten forvarvats genom registrering eller inarbetning.
Dérfor menar regeringen att det inte finns nagon anledning att géra nagot
atskillnad vad géller konsumtion. En konsumtionsbestdmmelse bor darfor
omfatta bade ensamrétter som forvarvats genom registrering som sadana
som uppstatt genom inarbetning.

Regeringen konstaterar att vad géller regelns utformning bor utgangspunken
vara att den regel som infors 1 VmL helt skall aterspegla innehéllet 1 artikel
7.1. Aven artikel 7.2, som ir ett undantag fran konsumtionsprincipen bor
inforas 1 sin utvidgade form i den svenska VmL.

Regeringen pédpekar kraftigt att parallellimport fran marknader utanfor EES
bor vara tillaten. Regeringen hinvisar till att det medfor en positiv
priskonkurrens som gynnar konsumenterna. Darfor deklarerar regeringen i
propositionen att den aktivt kommer att verka inom EU for att mojliggéra en
andring som kan tillata parallellimport av varor som varumérkesinnehavaren
har fort ut pa marknaden utanfor EES.

Regeringen foreslar att d&ndringarna skall gilla frdn den 1 juli 2000.

6.3.1.4 Den nya lagen

Riksdagen har antagit d&ndringarna i foreslagen form. Paragraferna 4 och 4a i
VmL lyder pé foljande sétt:

4 § Rditten till ett varukdnnetecken enligt 1-3 §§ innebdr, att annan dn
innehavaren inte far i ndringsverksamhet anvinda ett ddrmed
forvixlingsbart kdnnetecken for sina varor, vare sig pd varan eller dess
forpackning, i reklam eller affirshandling eller pa annat sditt, ddiri
inbegripet ocksa muntlig anvindning. Vad som nu sagts skall gdlla oavsett
om varan tillhandahdlls eller dr avsedd att tillhandahdllas hdr i riket eller

8 Craig P., De Burca G., (fotnot 31), s 211.
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utomlands eller ocksd hit inforas. Ar i fall som avses i 2 § kiinnetecknet inte
inarbetat i hela landet, gdller rdtten endast inom det omrdde ddr
kdnnetecknet dr inarbetat.

Som otilldten anvindning enligt forsta stycket anses, att nagon vid
tillhandahallande av reservdel, tillbehor eller liknande, som ldmpar sig for
annans vara, dberopar dennes kinnetecken pa sadant sdtt, att det kan ge
sken av att vad som tillhandahalls kommer fran kinnetecknets innehavare
eller att denne medgett kdnnetecknets anvindning.

4a § Rditten till ett varukdnnetecken enligt 1-3 §§ hindrar inte att nagon
annan dn innehavaren anvdnder kdnnetecknet for varor som innehavaren,
eller nagon med innehavarens samtycke, under kdnnetecknetﬁrt ut pa
marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrddet.

Forsta stycket gdller dock inte ndir varornas skick har fordndrats eller
forsdmrats sedan de forts ut pa marknaden eller ndr det ﬁnngzd’gon annan
skdlig grund for innehavaren att motsdtta sig anvdndningen.

6.4 Slutkommentar

Sverige har genomgatt en fullstindig vdndning vad géller synen pa
konsumtionsprincipen. Fran den globala konsumtionen med vissa skydd for
rittighetsinnenhavaren till den regionala med en utbredd frihet for personen
som parallellimporterar, markandsfor och gor reklam for varor inom EES-
omrédet.

Vad giller handeln med varor ftan marknader utanfér EES &r den svenske
parallellimportoren begrdnsad™— av Silhouette- fallets och Sebago- fallets
avgorande om att varan som fors in pd EES-marknaden méste behiftas med
ett tillstand fran den réttelige varumérkesinnehavaren. Det gor handeln
begrinsad och ger en effekt av fordyrade varor som inte priskonkurrerar.
Alla varumérkesinnehavare kan sétta hdga priser i Sverige och dvriga
medlemssldnder inom EG och EES utan att bry sig om konkurrens fran
lagprisldnder som for de flesta varor ligger utanfér EES-omrédet.

Regeringen i Sverige har utlovat i propositionen att gora allt for att
situationen skall foréndras till formén for en global konsumtionsprincip.
Idag dr Sverige ordforandeland i EU. Frdgan om konsumtionsprincipen tas

8 Jamfor artikel 7.1 i direktivet, avsnitt 5.1

8 Jamfor artikel 7.2 i direktivet, avsnitt 5.1

¥ Rognstad O.A., Om forhold mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om
markedsforing, NIR 2000 s 321.
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upp under konsumentministersmote i april 2001 1 Lund. Problem@iken skall
dven tas upp av inremarknadsréadet 1 slutet av maj 2001 1 Bryssel.

% Jag har varit i kontakt med Magnus Eriksson fran Justitiedepartementet som &r ansvarig
for varumérkesproblematiken.
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7 Polen och
konsumtionsproblematiken

ol

7.1 Inledning

Polen har under sista 10 dren upplevt ett stort antal lagreformer. Fran
grundlagsreformen som gav Polen en ny konstitution 1998 till reformer pa
omraden omfattande ciyilritt, handelsratt och internationellritt. Polen blev
medlem 1 OECD, WTO™" och NATO och soker medlemskap 1 EU. Alla
reformer har krivt en stor anstringning bade for samhallet och
lagstiftningsorganen. Bara medlemskapet i EU kraver att Polen dndrar eller
antar 6ver 300 lagar om &ret. En av dessa lagar som fick anpassas till EU-
ritten dr varumirkeslagen.

7.2 Polens narmande till EU

Den 16 december 1991 1 Bryssel skrevs det under ett férdra%jnellan Polen
och EU om Polens ndarmande till Europeiska Gemenskapen.

Narmandets mal stadgas 1 artikel 1 punkten 2 1 foérdraget och omfattar tre
uppgiftsgrupper. Den forsta gruppen bestar av uppgifter som beror det
samhillsekonomiska samarbetet. Man vill utveckla handeln och skapa en
harmonisk handelsrelation for att uppna en dynamisk utveckling av
ndringslivet och vélstandet i Polen. I den forsta gruppen ingar dven uppgifter
som skall hjdlpa Polen med finansiella och tekniska medel.

I den andra uppgiftsgruppen ingar stod till ett kultursamarbete.

Tredje gruppen omfattar skapandet av en ram for politisk dialog som skulle
underlétta ett ndra politiskt samarbete mellan fordragssidorna.
Gemenskaperna lagger stor vikt vid det politiska samarbetet eftersom det ger
grund for en ny europeisk identitet.

Polens slutmal med integrationen med EG ér ett medlemskap i EU. Aven
om det dr bara ett mal som den polska sidan av fordraget framf6r sa har

% Lagar och direktcitat i den delen av arbetet ér Gversatta med hjilp av Drews J., Juridisk
ordbok svensk- polsk och polsk- svensk, 1987.

% Barta J., Markiewicz R., Wlasnos¢ intelektualna w Swiatowej Organizacji Handlu, 1998,
s1l.

°! P4 polska lyder fordragets namn pa foljande sitt: “Uklad o ustanowieniu stowarzyszenia
Polski ze Wspolnotami Europejskimi”.
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gemenskaperna godtagit den polska stz‘indpunkten.EI Fordraget skall déarmed
skapa mojligheter for Polen att bli medlem 1 EU.

I fordragets artiklar 102 till 110 skapas fordragets organ. De bestér av: ett
rad, en kommitté och en parlamentarisk kommitté. I radet ingar polska
regeringsmedlemmar och medlemmar frén EG- radet. Kommitén ar ett
hjélporgan &t radet. I det parlamentariska kommittéen ingar medlemmar av
det polska och europeiska parlamentet.

Vad géller ekonomiskt samarbete har parterna som mal att skapa en
firhandelszon, liberalisera tjénstesektorn och valutahandeln, skapa rétt till
investering- och overskottstransferering och att liberalisera arbetsmarknaden
och icke-kapitala tjanster. Det ekonomiska samarbetet bestar av: industriellt
samarbete, befrimjande och skydd av investeringar, samarbete vad géller
tekniska normer, teknik, utbildning och yrkesutblidning, atomistik,
miljoskydd, transport, telekomunikation, banker och monetér politik. Senast
inom 10 &r skall det skapas en frihandelszon som dock ej omfattar
livsmedel- och fiskhandeln. Liberaliseringen skall ske gradvis och 1 olika
tempo med avserg]e bade pa olika delar av naringslivet och
fordragsparterna.

7.3 Den polska rattens anpassning till EU-ratt

Fordraget kraver inte att Polen gor en ordagrann reception av
gemenskapernas ritt. Artiklarna 68 och 69 i fordraget anvénder uttrycket
“ndarmande av rittsregler”.” Harmoniseringen av lagstiftningen skall ge
grund for fordragets mal vilket 4r den ekonomiska integrationen. Fordraget
ger Polen en storre réttslig autonomi &n vad lander inom EU har. Sa ldnge
Polen inte 4r medlem av EU, kan EU-radets direktiv och fd]ﬁdningar inte
bli en rattskilla utan bara ett monster for réttsliga 16sningar.

Fordraget anger inte ett konkret datum nér polsk rétt skall motsvara
europeiska standard. Det dr omojligt att ange eftersom EU-ritten standigt
forédndras. Polen dr ddremot obligerat att striva efter den evolutionerade
gemensamma ratten. [ fordraget finns det inte datum som skulle ange nér
Polen far tillgang till den gemensmma marknaden men det finns exakta
bestimmelser for hur och nér det skall antas regler i den polska
lagstiftningen som gynnar EG. Det giller framforallt den polska tullrétten,
den polska investeringsritten, begransningen av statshjélpen till olika

2 Menkes J., Uklad o ustanowieniu stowarzyszenia Polski ze Wspolnotami, Panstwo i
Prawo 1993 nr 9, s 1.

% Menkes J., (fotnot 92), s 9.

 Soltysinski S., Dostosowanie prawa polskiego do wymagan UE, Panstwo i Prawo 1996
nr 4-5,s 2.

% Soltysinski S., (fotnot 94), s 3.
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storindustrier, inférandet av ett starkt immateriellrittsligt skydd och ett fritt
kapitalflode.

Artiklarna 68 till 70 beskriver ndrmare (ej uttdmmande) vilka rattsomraden
som bor ndrmas. Dessa ar tullritt, bolagsritt, bankritt, skatteratt,
immaterialritt, arbetsratt, finansritt, konkurrensratt, miljoratt, konsumentratt
och transportrétt.

Anpassningen av polsk ritt till EU:s standarder sker framforallt genom
lagstiftning. Polen ndrmar sig EU-rdtten ocksa genom att skriva under
internationella avtal. Samtidigt kan man se att domstolar och
forvaltningsmyndigheter gér en proeuropeisk tolkning av gillande polsk rétt.
Doktrinen har ocksa anvint sig av en EU-réttslig tolkning. Den doktrindra
lagtolkningen anses vara ﬁ]t billigaste och snabbaste sittet att anpassa polsk
ratt till den vésterldndska.

En av de domstolar som direkt anvinder EG-domstolensdirektiv for
tolkning 1 polskt rittsvésende dr antimonopoldomstolen.” Den domstolen
har t.ex. infort EG-domstolens definition av den relativa marknaden téd_gﬁ)olen.
Inom den statliga forvaltningen ar det framforallt antimonopolverket™ som
ar O6ppen for att ndrma sig dgﬂ EU-rattsliga lagho.nﬂmingen. Men dven
vardepapperskommissionen™ och patentverket  anvinder EU-rdtten i sina
beslut.

Inom ramen for anpassningen till EU-rétten faller &ven varumarkesritt som
ingér 1 den stora lagreformen av immateriella ritter. Den nya lagen som
trader 1 kraft inom den nérmaste tiden (innan juli 2001) ingér i en lagsamling
av immateriella rétter. Lagen ersitter en varumarkeslag fran 80-talet.

Jag kommer att beskriva pa vilket sétt lagen dndrades speciellt med
avseende pa konsumtionen av rittigheter knutna till varumaérke.

% Soltysinski S., (fotnot 94), s 9.
*7 Sad Antymonopolowy

% Urzad Antymonopolowy

% Urzad Papierow Wartosciowych
'% Urzad Patentowy
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7.4 Polsk varullfgnjrkesratt innan EU
anpassningen

7.4.1Varumarkesag

Den polskﬁjarumarkeslagen frdn den 31 januari 1985 kommer snart att
sluta gilla.”~ Men den dr forvanansvart val anpassad till kapitalistiska
omstaﬁﬁgheter och darfor har den med smé éndringar kunnat vara 1 bruk sa
lange.” Den bestér av 63 artiklar uppdelade pa 9 kapitel. Det forsta kapitlet
handlar om allménna regler (art. 1-5), det andra om
varumadrkesregistreringen (art.6-9), det tredje om varumérkesrattigheternas
skapande och innehall (art. 10-18) . Det fjarde kapitlet tar upp skyddandet av
rattigheter knutna till ett varumérke och skyddet av ett vilkdnt varumérke
(art.19-24). Femte kapitlet behandlar fragor som ror
varumadrkesrattigheternas utlopande och ogiltigforklaring (art. 25- 31). Sjétte
kapitlet handlar om gemensamma varumairken (art. 32-36), sjunde om
processen, registreringen och avgifter (art. 37-56). I ttonde kapitlet, som
bestér av en artikel (art. 57), stadgas det om straff. Avslutningsvis tas
Overgangsregler, andringar och avslutningsregler upp (art. 58-63).

Ratten till varumirket 1 den polska varumérkeslagen karakteriseras som
absolutritt, ensamritt och formogenhetsritt. Det dr en rittighet som ér
Overlétbar och drftlig. Man antar dven tre andra kriterier som karakteriserar
varumadrket: tidsbegransning, territorialitet och specialisation. Lagen
omfattar inte varumirken som &r registrerade internationellt, det europeiska
varumérket samt notoriska varumérken.

Kapitel I stadgar om att lagen reglerar relationer och forfarande vad géller
skydd och anvidndning 1 niringslivet av varumérken i forhéllande till varor

'! Jag anvinder doktrin och lagstiftning som killor i denna avsnitt. Det finns ingen tillgang
till polska forarbeten.

192 Om den nya varumirkeslagen se nedan i avsnitt 7.5.1.

19 prominska U., Ustawa o znakach towarowych komentarz, Warszawa 1998, s 10.
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och tjénster. Lagen omfattar registrerade varumirken och marken som ér
vilkidnda. Utanfor lagen hamnar alla mérken som anvénds 1 niringslivet och
som fungerar sdsom varuméarken. Den polska lagstiftaren valde att Sky(?]%il
dessa varumérken med lagen om bekdmpning av ohederlig konkurrens.
Detta innebér att 1 den polska lagen finns tva system som skyddar
varumdrken. Varumaérkeslagen skyddar varumérken dven om de inte ar i
bruk (det krdvs 3 ar av icke-anvdndning for att rétten skall utsldckas). Lagen
om bekdmpningen av ohederlig konkurrens skyddar varumérken som ér i
bruk i ndringslivet men som inte dr registrerade eller inte betraktas som
vilkdnda varumarken.

Reglerna i varumérkeslagen bryter inte internationella avtal. Det dr en
kollissionsnorm som stadgar att internationella avtal har foretrade framfor
den polska lagen. I kapitel I finns det bestimmelse som séger att, utlindska
fysiska och juridiska personer kan anvinda sig av lagens regler. Det grundas
pa de internationella 6verenskommelser som giller Polen. Det ger en
mojlighet for utldnningar att registrera, anvdnda och skydda sina
varumérken.

Enligt varumérkeslagen kan ett mérke uppfattas som ett varumairke da det
har en formaga att urskilja en vara eller tjdnst 1 ett visst foretag fran en vara
eller tjanst av samma slag 1 ett annat foretag. Med ett varumarke avses ord,
teckning, ornament, fairgsammanstéllning, form, melodi eller annan signal
eller en sammanstillning av dessa element.

I kapitlet finns dven en bestimmelse som beskriver vad som uppfattas som
ett foretag. Det dr en fysisk eller juridisk person som har ritt att driva
verksamhet inom tillverkning, handel eller tjanster.

Registreringen av varumarket dr ett omrade som regleras av kapitel II.
Registreringen kan goras endast for ett foretag och endast for varor som
ingdr 1 foretagets niringslivsverksamhet. Ett varumarke kan vara registrerat
bara som ett saidant mirke som har en tillrdcklig urskiljningsférmaga 1
vanlig naringslivsverksambhet.

Registreringen &r inte tilldten da varumaérket ar lagstridigt, strider mot tredje
personens formogenhetsrittigheter, innehéller data som inte dr sanna,
innehéller beteckning eller forkortning av namnet Republiken Polen och
andra administrativa beteckningar. Det ar inte tillatet att registrera ett mérke
som avser varor som liknar varor av samma slag som &r redan registrerade.

Kapitel III behandlar frdgor som rér varumarkets bildande och innebdrd av
de réttigheter som &r knutna till varumarket. Varumairket skyddas genom
registreringen. Varje registrerat varumarke far ett intyg. Intyget utges av det
polska patentverket. Foretrade till rédttigheter knutna till ett varumarke beror
pa datumet da varumaérket pa ett korrekt sétt har blivit registrerat 1

19 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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patentverket. Foretradet kan dven tilldelas de som har registrerat si
varumadrke 1 sitt land. Landet skall dock tillhéra Pariskonventionen.

I kapitel III anges att det foretag som har registrerat ett varumairke, har
ensamritt att anvinda maérket 1 ndringslivet 1 hela landet for varor som
omfattas av registreringen. Anvandningen av varumaérket, enligt den polska
varumadrkeslagen, gér ut pa att placera mérket pa varor som omfattas av
registreringen eller deras forpackningar, inférandet av dessa varor pé
marknaden. Anviandningen av varumirket kan ocksa gé ut pa att mérket
placeras i dokument som har samband med marknadsféringen av mirkta
varor eller att man anviander mérket i medier for reklam. Registreringen av
varumadrket giller 1 10 ar fran dagen da market pa ett rétt satt har anmalts till
patentsverket. Skyddet kan forldngas i1 10 ar till. Réttighetsinnehavaren kan
markera att hans produkt dr registrerad genom att sétta bokstaven R 1 en
cirkel 1 anknytning till varumaérket.

Skyddet av varumarket kan inte utesluta mojligheten att ett annat foretag
anviander ett liknade mérke om det inte finns en risk att kunder blir
vilseledda vad géller varornas ursprung. En réttighetsinnehavare kan kréva
att nagon som vill registrera ett méarke dndrar det s att eventuella risker for
forvaxling avldgsnas.

Rittigheter som foljer av varumirket 4r dverlitbara. Overlételse méste ha en
skriftlig form med ett datum. Overlételsen giller fran dagen d4 det blev
inskrivet i varumirkesregistret. Overlételse av ett varumirke utan att man
Overléter foretaget eller dess del, &r mojlig endast da det inte finns risk att
mottagaren blir vilseled vad géller varornas ursprung. Rattighetsinnehavaren
kan ge tillstand till andra foretag att anvinda varumérket for varor som
omfattas av registreringen genom licensavtal. Om inget annat stadgas i
licensavtalet kan licenstagaren anvdnda varumaérket i samma utstrackning
som rittighetsinnehavaren. Licensavtal kridver en skriftlig form.

Den som genom en otillaten anvindning av ett registrerat varumaérke for
varor som omfattas av registreringen leder till en fara for vilseledande, ar
ansvarig enligt bestimmelser i kapitel V. Rattighetsinnehavaren kan kriava
ett beslut som stoppar forfarandet som Svertrdder hans ratt. Han kan ocksa
kriava en ersittning for tillfogade skador, dverlatelse av formaner som
uppstod till f61jd av det olagliga forfarandet. Domstolen eller
skiljedomstolen kan besluta om utmétning av varor mérkta med registrerade
varumdrken. Yrkande om Overtrddelse av réttigheter kopplade till ett
varumadrke preskiberas efter 3 ar.

Rattigheter som f6ljer av registreringen utsldcks, enligt kapitel V, genom att
skyddsperioden tar slut, rittighetsinnehavaren avséger sig sina rittigheter,
icke anvanding av varumdrket, forlust av varumérkets sirskiljningsforméaga,
ndringsverksamheten 1 vilken varumaérket ingar avslutas.

19 Bleszynski J., Bleszynska- Wysocka J., Wlasnosc intelektualna, 1996, s 415.
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Rittighetsinnehavaren kan avsdga sig rdtten genom att 1damna in en skriftlig
ansOkan. Réttigheter knutna till ett registrerat varumérke som inte anvinds
utslacks om réttighetsinnehavaren inte anvander mérket i Polen under 3 ar.

I Polen ar registrering av gemensamma varumérken tillaten. Det ar artikel 7
bis i Pariskonventionen som obligerar medlemslander att tilléta registrering
och skydda varumérken som tillh6r organisationer som kommer fran
medlemslédnder.

7.4.2 Konsumtionsprincipen

I lagen frn 1985 finns det ingen uttrycklig regel for hur rittigheter knutna
till ett varumérke konsumeras. Det dr genom artikel 13 stycke 2
varumirkeslagen som den polska doktrinen har uttolkat
konsumtionsprincipen. Artikeln lyder pa foljande sitt:

Anvindningen av varumirket gar i synnerhet ut pa att man placerar
varumarket pa varor som omfattas av registreringen eller deras
forpackningar, for in markerade - pd det ovan angivna sittet - varor pa
marknaden, placerar varumérket pd dokument som har samband med
inforandet av varorna pa marknaden eller att man anvénder varumaérket i
polsk media for reklam.

I den polska doktrinen anser man att om den forsta markeringen av varorna
ar tillaten enbart for rittighetsinnehavaren sa ligger dven senare beslut som
berdvar vararna sambandet med varumérket i rittighetsinnehavarens
kompetens. Ddrfor fragar man sig hur ldngt striacker sig
rittighetsinnehavarens kompentens. Bade i réttstillimpningen och 1
doktrinen har man stadgat att réttighetsinnehavarens kompetens omfattar
inte bara den forsta markeringen av varorna utan éven kravet pa respekt for
integrationen mellan varan och market. Det ger en grundforutsittning for att
ritten till markeringen av varan inte kommer att konsumeras p.g.a. att
varorna bytte dgare. Om nagon skulle dvertrdda det forbudet kan han mota
pa strafforeldggande som stadgas 1 artikel 19 i lagen.

Ritten att for forsta gangen fora ut varor markerade med varumirket pa
marknaden tillhor réttsinnehavaren, d.v.s. personen som har en kompetens
grundad pa registreringen av varumarket. De mérkta varorna som fors ut pa
marknaden anger vad for sorts vara det handlar om och var den kommer
ifrdn. Marknadsforingen innebér att man dverlater dganderétten till tredje
person som har ritt att anvdnda varorna. Av det foljer en friga om vem som
har rétten att vidaremarknadsfora de varumérkta varorna och nér
rittighetsinnehavaren kan motsétta sig en viss anvéndning av varorna.

1% prominska U., ( fotnot 103), s 57.
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Aven i den polska immaterialritten har man anvint sig av
konsumtionsprincipen. Det innebdr att vissa rittigheter som ar ensamrétter
konsumeras efter det att de har uppnatt sina mal. I den polska
varumadrkesritten konsumeras ritten till markandsforingen efter att varorna
for forsta gangen har blivit sldppta pa markanden. Den som kdper den
maérkta varan kanﬂtt sélja vidare varorna utan att rittighetsinnehavaren kan
gora nigot at det.

Angaende rattighetsinnehavarens rétt att motsétta sig konsumtionen hdnvisar
man i den polska doktrinen till artikel 7.2 1 varumérkesdirektivet.
Innehavaren av varumirket kan darfor motsitta sig en senare
markandsforing dé& varans integration med maérket dr hotad. Han kan
motsétta sig en omarbetning av varan, ompacketering och andra férfaranden
som forsvarar eller omdjliggodr en normal varumérkesfunktion.

Redan 1988 har man uttryckt i doktrinen att konsumtionen av réttigheter
knutna till ett varumérke bor vara global. Det har mot kritik om att
parallellimport av varor med en ldgre renommé kan leda till vilseledande av
konsumenter. De ekonomiska fordelarna med att Polen far in billigare varor
och teknologi ér det stﬁaste argumentet for varfor stannade man vid den
globala konsumtionen.

Den polska doktrinen har ldnge haft en diskussion om man skall fora in en
uttrycklig regel om konsumtion. Man har framfort tankar om att
konsumtionen &r starkt forankrad med regler om/arumérkesskydd och
darfor inte behdver utryckas 1 en sdrskild regel.— I den nya lagen har man
dock fort in en sarskild regel om konsumtion av rétter knutna till ett
varumérke.

7.4.3 Kommentar

Den polska varumirkeslagen fran 1985 har en struktur som &r latt att
anpassa till nya ekonomiska omstdndigheter. Men den har sett sina bista
dagar. Dynamiken i den polska ekonomin samt ndrmande till EU kréver en
ny modern varumérkeslag. Arbetet med att anpassa immaterialritter till nya
omstindigheter har pagatt i Polen under hela 90-talet. Det har resulterat i
lagen om industriella immateriella réttigheter.

197 Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1998, s 144.
"% Soltysinski S., Recenzja: R. Skubisz: Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego
ochrona, Panstwo i Prawo 1990 nr 1, s 123.

19 Skubisz R., (fotnot 107), s 145.
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7.5 Polsk varumarkesratt efter EU anpassningen

7.5.1 Den nya varumar keslagen

Den nya varumérkeslagen ingar i en samling av industriella mn
immaterialrittsliga lagar som antogs av parlamentet den 30 juni 2000.
Lagen skickades till presidenten for underskrift men presidenten ville forst
veta om lagsamlingen 6verrensstimde med grundlagen. Det provades av en
konstitutionell domstol som fann lagen stimma med grundlagen och nu
vantar lagsamlingen pa att tridda 1 kraft.

Lagen anses anpassad till EU-ritten. Man anvédnde EU-rittsliga monster och
mal. Daremot bygger lagformen pa en polsk réttslig tradition.

Lagsamlingen bestar av 327 artiklar uppdelade pa olika titlar. Titel I anger
allménna bestimmelser. Titel II handlar om uppfinningar och monster. Titel
III tar upp varumirken och geografiska beteckningar. Titel IV bestar av
regler om topografi av (digitala) kretsar, titel V av regler som ror avgifter,
register, dokumentation, myndigheternas kunggorande. I titel VI anges
regler om anmélan och registreringen. Titel VII behandlar tvister och VIII
organ. [ IX titeln finns regler om yrkande i civilprocess. Titel X innehaller
strafforeldggande och titel XI dndringar i gillande rétt,
Overgangsbestimmelser och slutbestimmelser.

I lagen talar man inte lingre om foretaget utan om personer som kan vara
juridiska, fysiska eller utlindska. Allménna bestimmelser som finns i borjan
av lagsamlingen har gjort att det finns battre systematik for en detaljerad
behandling av varumérkesregler 1 titeln III.

Den IlI:dje titeln bestér av tva delar. Del 1 behandlar varumarken och
skyddsregler, del 2 geografiska beteckningar. Del 1 bestar av 54 artiklar
uppdelade pé sex kapitel. Kapitel 1 varumaérket, kapitel 2 gemensamma
varumdrken och gemensamma garantivarumaérken, kapitel 3 anmélning av
varumadrke, kapitel 4 granskning av anmaélda varumarke, kapitel 5-
skyddsregler for varumirken, kapitel 6 ogiltigforklaring och utsldckande av
skyddsregler for varumarket.

I den nya varumaérkeslagen finns det en vélordnad struktur med manga nya
regler som pa ett mer detaljerat sétt beskriver varumaérkets funktion och
skydd.

1% Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 Prawo wlasnosci przemyslowej
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Kapitel I 1 artikel 120 definierar vad som menas med ett varumérke. Det
anges vara varje beteckning som formas grafiskt eller en sddan som kan
uttryckas pa ett grafiskt sétt om en sadan beteckning kan sérskiljas fran olika
foretags varor som ér av samma slag och som finns ute pa marknaden. Ett
varumadrke kan vara ett ord, en teckning, ornament, firgkomposition,
tredimisionell form och dven en melodi eller en annan signal. I artikel 122
tillats ett gemensamt varumérke som kan anmélas av flera personer.
Artikarna 123 till 128 behandlar foretridet till ett varumaérke. Det har den
som forst anméaler mérket till patentverket. Men foretradet kan uppsta dven
pa andra sétt. Bl.a. kan en vara som stélls ut pa en méssa anses ha foretrade
om madssan har en god renomé. Foretradet kan ocksé folja av internationella
overenskommelser vilka Polen har skrivit under.

I artiklarna 129 - 135 rdknas upp nir man inte kan fa ett skydd for sitt
varumdrke. Framforallt uppstar den situationen nir mérket inte kan uppfattas
som varumaérke eller ndr mérket inte har en tillrdcklig sarskiljningsforméga.
Bristande skydd uppkommer nir anvindningen av varumarket strider mot
tredje persons personliga rittigheter eller formogenhetsritter, da det strider
mot lagen, allmin ordning eller god sedvénja, eller di det kan vilseleda
kopare 1 synnerhet vad géller varans kvalité, bestand eller ursprung. Man
kan vidare inte fa skydd for beteckningar som anmaéldes i ond tro for att fa
skydd och beteckningar som anger administrativa namn. Det &r dven
omdjligt att registrera ett tecken som innehaller religiosa, patriotiska eller
kulturella symboler. Vad géller alkoholprodukter som har en stor omsittning
och tillverkning i Polen anses det vara vilseledande om varumarket
innehéller en geografisk beteckning som inte stimmer med verkligheten.

I kapitel 2 artiklarna 136 och 137, beskrivs hur ett varumérke dr att anse som
ett gemensamt varumaérke och ett garantivarumarke. Det forsta uppkommer
da en organisation som &r en juridisk person som skapades for att
representera foretagarnas intressen, far en skyddsritt for sitt varumérke som
skall anvéndas 1 niringslivet av den organisationen och dess medlemmar. En
organisation som &r en juridisk person och som inte anviander ett varumairke,
kan fa en skyddsrétt for ett mérke som ér till for att anvindas av foretagare
enligt regler for det mérket som antogs av organisationen. Ett sdidant mirke
kallas for det gemensamma garantivarumarket.

Kapitel 3 i artiklarna 138 till 142 beskriver hur man skall anmila ett
varumirke till patentverket. Aven hir finns det nyheter jimfort med den
aldre varumérkeslagen. I anmailan skall varumérket anges och varan for
vilken mérket ar avsett. En anmaila kan gilla bara ett marke. Till ett
gemensamt varumaérke bor den som vill registrera ett sddant mérke tillfoga
markets regler. Reglerna bor pa ett noggrant sitt ange hur market kan
anvédndas. Den som vill fa ett foretrade bor, enligt artikel 139, ange sin
Onskan skriftligt och 1dmna den tillsammans med anmailan. Fram till dagen
da beslutet skall fattas av patentverket kan den som anmalt varuméarket fora
in réittningar och kompletteringar. De far dock inte leda till att varumérket
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vasentligen fordndras. I artikel 141 konstateras att den som anmadler ett
varumdrke med en hanvisning till de varor som varumairket omfattar, bor
anvénda den polska tekniska terminologin. Patentverket kan ritta till och
komplettera den anmildes dokumentation.

Artiklarna 143 till 152 som ingar 1 det fjdrde kapitlet anger pa vilket sétt
anmaélan tas emot och granskas av patentverket. 6 manader efter anmélan
skall patentverket kungora att varumérket ar anmalt. Fran dagen da
varumadrket har kungjorts kan tredje person ta del av varumarket. Man kan fa
skydd for sitt varumarke da patentverket finner att alla lagliga
forutséttningar ar uppfyllda. Man bor dven betala avgiften innan man far sitt
skydd. Exakta anmélningsforfaranden anges av regeringens forordning om
anmalningsformen.

Kapitel 5 behandlar fradgor som ror skyddsrittigheter for varumarket. Artikel
153 anger att skyddsrétten ger innehavaren en ensamrétt att anvanda
varumadrket 1 sin verksamhet 1 hela Polen. Skyddsperioden ar 10 ar fran
dagen d& varumaérket anmaldes. Rétten kan forlingas med ytterligare 10 &r.
Man definierar 1 artikel 154 vad som avses med anvéndandet av varumérket.
Det ar placeringen av market pa varor eller deras forpackningar som
omfattas av registreringen och marknadsféringen av dessa varor. Vidare
avses med anvidndandet av varumarket placeringen av mérket pa dokument
som har samband med marknadsforingen av varor eller tjdnsteutévningen.

I artikel ISSﬁThandlas konsumtionen av réttigheter knutna till
varumaérket.

Man kan enligt artikel 160 anvidnda ett varumérke som redan finns
registrerat om den som anvénder det nya likadana varumérket gor det i god
tro och hans verksamhet inte dr omfattande. Artikel 162 stadgar att
skyddsrittigheter till ett varuméarke dr dverlatbara och arftliga.
Réttighetsinnehavaren kan dven genom licensavtal dverlata at annan att
anvianda varumaérket.

Kapitel 6 anger hur skyddsritter ogiltigforklaras och utslicks.
Ogiltigforklaringen kan gélla en del av r'attiglﬂ%‘er eller alla rattigheter.
Riksaklagaren— och patentverketsdirektoren— kan av samhéllsintresse fora
talan om ogiltigforklaring av rattigheter knutna till ett varumarke.
Ogiltigforklaringen och utslackandet av rattigheter bor anmaérkas i
varumadrkesregistret.

"''Se nedan avsnitt 7.5.2.
"2 Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
' Prezes Urzedu Patentowego
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7.5.2 Konsumtionsprincipen

Réttigheter knutna till ett varumarke har fatt en grundldggande betydelse i
den nya lagen. Lagstiftaren beskriver noggrant hur réttigheter kan fas och
forloras. Vad giller konsumtionsprincipen s finns den inte i den dnnu
gillande lagen men fick uttolkas ur en artikel. I den nya lagen har
lagstiftaren valt att uttryckligen ange hur en rittighetsinnehavares réttigheter
knutna till hans varumérke konsumeras.

Artikel 155 anger att skyddsrattigheter for ett varumaérke inte tillater
rattighetsinnehavaren att forbjuda ett erbjudande eller fortsatt
marknadsforing av varor mérkta med hans varuméirke, om dessa varor
dessforinnan har rétteligen inforts pa markanden 1 Polen. Importen av varor
anses inte utgdra en lagovertradelse av skyddsréttigheter knutna till
varumadrket, om dessa varor dessforinnan ritteligen har inforts pa marknaden
1 ett land med vilket Polen har ingatt ett avtal om skapandet av ett
frihandelsomrade.

Endast varor som parallellimporteras fran ldnder med vilka Polen skrivit
under ett frihandelsavtal kan alltsa uppfattas som ratteligen inforda pa den
polska marknaden. Idag tillhér Polen CEFTA — det centraleuropeiska
firhandelsomradet och kommer inom négra ér att vara &ven medlem av det
vasteuropeiska fihandelsomradet som ér en grund for EU. Genom den nya
bestimmelsen har Polen 6vergett den globala konsumtionen och anpassat
sig till EG-domstolens avgorande i Silhouette-fallet.

7.5.3 Kommentar

Jag dr Overtygad om att sa ldnge Polen inte &r medlem i EU, kommer man
att tillimpa den globala konsumtionen av réttigheter knutna till ett
varumirke. Polen vinner mer genom att anvinda den formen av konsumtion.
CEFTA dér for litet omrade for att man skall kunna begrénsa konsumtionen
bara till det. Enligt professor Skubisz skulle det kosta den polska staten
omkring 2 mld zloty om édret om Polen skulle 6verge den globala
konsumtionen. Polen har inte rdd med att tillata en regional konsumtion.
Kanske kan det framtida medlemskapet i EU lindra férdyringen av varor da
Polen borjar tillimpa den regionala konsumtionen.
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7.6 Slutkommentar

Den polska varumirkeslagen och speciellt konsumtionsprincipen har
upplevt en betydlig fordndring. Fran den spartanska lagen fran 80-talet har
man overgétt till en lag som mycket vél kan mota dagens krav pé tydlighet,
funktionalism och noggrannhet i lagstiftningen.

Konsumtionsprincipen har en relativt kort historia i Polen. Den bdrjade gilla
med det kapitalistiska systemets borjan pa slutet av 80-talet, om man inte
raknar mellankrigstiden. Man insag snart i den polska doktrinen att den
globala konsumtionen gynnar bést den groende ekonomin.

Silhouette- fallet har sin stora betydelsen for EES omrédet. Polen har som
mal att inom ndgra ar bli medlem i EU. Sa ldnge Polen inte &r medlem av
EU kan det inte finnas formella krav frin EG-domstolen att Polen skall
anvinda den regionala konsumtionen. Man bdr se den nya lagen som en
anpassning till EU-rdtten men man bor inte vénta sig att Polen 6vergér direkt
till att tilldimpa alla regler. Den regionala konsumtionen av réttigheter knutna
till ett varumérke dr ett exempel pa regler som kommer att gélla forst nir
Polen dr medlem av EU.
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8 Avslutning

Jag har nu fatt en stor del av svaren pé fragestéllningarna fran inledningen
till arbetet. Om en fabrikant i Sverige séljer sina varumérkta produkter till
ett foretag 1 Polen kommer han att forlora sina réttigheter knutna till
varumarket da den polske importoren tar Over varorna. Han kommer harmed
att fritt kunna sélja vidare dessa varor till f6ljd av att Polen &@n sé lange
anvinder sig av global konsumtionsprincip. Den polske aterforséljaren &r
med andra ord fri att marknadsfora varorna i Polen med fOrutséttningen att
varorna inte forlorar sitt samband med varumarket.

Om den polske foretagaren véljer att sdlja varorna tillbaka till EU blir det en
annan slutsats. Den som kdper varorna fran Polen, jag forutsétter att det inte
ar den ursprunglige réttighetsinnehavaren, maste fa rattighetsinnehavarens
samtycke for att kunna fora in varorna pd den gemensamma marknaden dven
om liknande varor redan har forts in i EES-omrédet. Inom det omradet kan
varorna ater fritt marknadsforas med anvéndning av varumérken. I EU kan
varumarket utnyttjas i reklam och i ompacketeringen sé att dterforsiljaren
bittre tillgodoser de lokala kundernas forvintningar.

Konsumtionen av varumirkets skyddsrittigheter sker pa olika sétt i EU
inkluderat Sverige och Polen. Inom EU giller den regionala konsumtionen.
Det ér bara inom EES-omradet som réttigheterna forlorar sin betydelse d&
varorna fors in pad den marknaden.

Sverige har frdn varumaérkeslagens tillkomst pd 60- talet tillimpat en global
konsumtion som har gynnat kunderna och konkurrensen. Till foljd av
Silhouette-fallet blev Sverige tvunget att dndra instéllning och inféra en
regel om regional EES-vid konsumtionsprincip.

Under det svenska ordférandeskapet i EU har varumirkes
konsumtionsproblematiken blivit en viktig fragestédllning. Sverige och
Storbritannien &r de linder som driver pa arbetet med att anpassa
konsumtionelti]v varumirkesskyddsregler till den dynamiska ekonomiska
utvecklingen.

Polen som aspirerar pa att bli intaget i EU har ocksa anpassat sin lagstiftning
till Silhouette-fallets avgorande. Man har i lagen infort en regel om regional
konsumtion. Men sa ldnge Polen &r inte medlem av EU kommer man att
anvinda sig av en global konsumtion som bittre gynnar den polska statens
intressen.

"% Den informationen har jag fatt genom samtal med Magnus Eriksson fran
Justitiedepartementet.
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Jag ser tydligt att trenden inom EU &r att vdrna om sina producenter som
skapar bade battre forutsattningar for samhallsutveckling och arbetsplatser.
Men den protektionistiska synen kan leda till att ekonomin blir mindre
dynamisk da producenter inte utsitts for en priskonkurrens fran omvérlden.
EU ér en stark ekonomisk maktfaktor vilkens utveckling f6ljs noggrant av
omvérlden. EG-domstolens avgéranden paverkar inte bara medlemsldnderna
utan dven andra ldnder utanfor gemenskapen. Dérfor anser jag att EU bor
Overviaga om en global konsumtion av rattigheter knutna till ett varumaérke
inte skulle ge bittre forutsattningar for en varldsomfattande utveckling.
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