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1 Sammanfattning.

En av de viktigaste grundstenarnainom EG-rétten & skapandet av en gemensam
marknad. Varumérkesrétten & en territoriellt begransad réttighet som kan
utnyttjas for att hindra paralelimport av produkter inom EU. Detta leder
naturligtvistill konflikter mellan principen om fri rorlighet for varor och
varumarkes nnehavarens intressen. EG-domstolen har i en rad réttsfall forsokt
skapa en balans mellan dessa bada standpunkter genom tillampningen av artikel
30 och 36 RF. Detta har gett upphov till enrik réttspraxis som har utvecklats
sedan 70-talet och framét.

Domgolen skiljer melan immateridla réttigheters utdvande och existens. EG-
réten paverkar inte de nationdlla reglerna om réttigheternas existens, medan
regler om utévande kan falain under olikabestammeser i RF. Artikel 36
medger endast undantag fran principen om den friarorligheten i defal daden
nationdla &garden har for avsikt ait skydda den immateridlla réttighetens
sarskilda andamd, "the specific subject-matter”. Varuméarkesréttens sarskilda
andamd kan enkelt sigas vara rétten att for forsta gangen placera den
varumarkesméarkta varan pa marknaden. Nér produkten sattsi cirkulaion pa
marknaden av réttighetsnnehavaren eler med hans samtycke intréder
vaumérkesréttdig konsumtion. Det inneb&r  t. ex. ait réattighetsnnehavaren inte
kan hindra en aterforsdjare fran att silja och marknadsféra varan. Domstolen har
vidare kommit fram till att det &r till&et enligt EG-rétten att med hanvisning till Sin
varumérkesrét hindraimport av mérkta varor nér de bada varumérkena har
gemensamt ursprung och har skilts &, antingen genom myndighetsingripande
eller genom en avta suppgorelse. En forutséitning & ait det inte finns négra
ekonomiska band mellan innehavarna. | de fal daen paraldlimportor har
ompaketerat och ommérkt produkter med deras ursprungliga varumérke har
domstolen funnit att varumérkes nnehavaren kan motsitta g import av dessa
produkter, sdvida det inte foreligger en artificiell uppdening av marknaden,
ompaketering & nodvandig, innehdlet inte paverkas, namnet pa ompaketeraren
och tillverkaren anges, férpackningen kan inte skada varumérkets anseende,
importoren underréttar mérkes nnehavaren innan marknadsforing och forser
honom med ett provexemplar ifal han begér det.



2 FoOrkortningar.

CM.LR
ECLR
EGD
E.l.PR.
E.L.Rev.
HD
l.I.C.
MFL
NIR
PRV

RF
VML

Common Market Law Review
European Competition Law Review
EG-domstolen

European Intellectual Property Review
European Law Review

Hogsta domstolen

International review of Industrial property and Copyright law
Marknadsféringslagen (1995:450)
Nordiskt Immateriellt Rattsskydd
Patent- och registreringsverket
Romférdraget

Varumarkeslagen (1960:644)



3 Inledning.

Den hér uppsatsen kommer att behandla varumérken i forhdllande till artikel 36
RF. B&de EG-réiten och varuméarkesréiten & aktuella och viktiga omréden i
Sverigeidag. Det & ocksa tva omraden vilkai kombination befinner sig i sandig
utveckling, vilket kommer &t framga av redogorelsen for EGD:s praxis. Avskten
med uppsatsen & att gaigenom rétsreglerna pa omradet, framfor alt den
svenska lagen, artikel 30 och 36 RF, EGD:s och HD:s praxis och uppfattningar i
doktrinen.

Jag har 6versikiligt géit igenom reglerna betréffande artikel 30 for att ge en
bakgrund till uppsatsens huvudsakliga amnesomréde namligen artikel 36
forndlande till varumarkesrétt. Jag har gétt igenom den svenska varumérkesagen
relativt ingdende, eftersom det & de nationdla varumarkesréttdiga reglerna som
paverkas av EGD:s praxis och det & den typen av regler som eventuellt kan
kommai konflikt med artikel 30 och 36. Pavissastdlen har jag i andutning till
redogorelsen for EG-rétten vat at jamfora dler kommenteraden i forhdlande il
intern svensk réit.

Né&r det gdler behandlingen av artikel 36 inleds dennamed en redogorel se for
négra grundldggande begrepp sdsom nédvandighet och proportionditet,
godtycklig diskriminering och dolda handel srestriktioner. Jag har sedan forsokt
redogora for réttd aget pa omraden som & av betydelse for varuméarkesrétten och
har vat att noggrant redogora for viktigaréttsfal och dérefter ssammanfattat
betydelsen av dessai kombination med kommentarer ur litteraturen. Det Ssta
avanittet om ompaketeringsproblematiken har jag behandlat utforligare én de
dvriga. Jag finner detta omréde mycket intressant eftersom den stdller konflikten
mellan den friardrligheten for varor och varumérkesinnehavarens intressen pasin
spets. Det finns manga, och delvis motsigelsefulla, réttsfal pa detta omrade och
asikternai doktrinen varierar. Darfor har jag valt att fordjupa uppsatsen inom
ompaketeringsomradet.



4 Den inre marknaden.
4.1 Inledning.

EG:s huvudsakliga uppgift & ait skgpa en gemensam marknad, en ekonomisk och
monetdr union och att genomfdra den gemensamma politik eler verksamhet som
angesi RF. Detta skl bl aframjaen harmonisk och va avvégd utveckling av
naringdivet inom gemenskapen, en hdllbar och icke-inflatorisk tillvaxt och en
hajning av levnadsstandarden. * For att dessa uppgifter eler mal skall kunna
rediseras, angesi artikel 3 RF ett antal &gérder som maste vidtas. Dessa
agarder innefattar bl. a. avveckling av tullar och kvantitativa restriktioner och
agarder med motsvarande verkan vid import eler export mellan
medlemsstaterna’, uppréttandet av en inre marknad med fri rérlighet for varor,
personer, tjanster och kapital® och stkerstéllande av att konkurrensen inte
snedvrids inom den inre marknaden.*

Den gemensamma marknaden och den inre marknaden & tva skilda begrepp med
olikainnebdrd. Begreppet den gemensamma marknaden definierasintei RF.
Mathijsen beskriver den gemensamma marknaden som innefattande deninre
marknaden och olika gemensamma politikomraden, sasom jordbruk, konkurrens,
regional utveckling, miljé m. fl.> Den inre marknaden angesi artikel 7a RF vara ett
omréde utan inre granser med fri rorlighet for varor, personer, tjanster och
kapital. Den inre marknaden kan skapas pa tva siit: antingen genom negativ
harmonisering, vilket inneb&r undanrdjandet av nationd la bestémmelser som
hindrar fri rérlighet, dler genom positiv harmonisering, vilket innebér inforandet av
gemensammacregler som framjar den friarorligheten.

4.2 Artikel 30 RF.

Artikel 30 RF stadgar att kvantitativaimportrestriktioner och atgéarder med
motsvarande verkan & forbjudna mellan medlemsstaterna om inte annat anges.
Avsikten med avsnitt 4.2 & att kortfattat beskriva anvandningsomradet for artikel
30 RF.

! Artikel 2 RF.

% Artikel 3p. &) RF.

® Artikel 3p. ¢) RF.

* Artikel 3 p. g) RF.

® Mathijsen P.S.R.F., A guide to European Union law, 1995, s. 167.



4.2.1 Frirorlighet for varor.

For at genomforafri rorlighet for varor skal en tullunion uppréitas. Detta innebér,
enligt artikel 9.1, att tullar paimport eler export av varor samt avgifter med
motsvarande verkan & forbjudna mellan medlemsstaterna. Det skall @ven
uppréttas en gemensam tulltariff gentemot tredje land.

422 Varor.

Reglernaom fri rorlighet for varor omfattar bade varor med ursprung i
medlemsstaterna och varor fran tredje land som & i fri cirkulation inom
gemenskapen.® Vad som skal anses utgdra en vara har inringats av EG-
domgtolen i rétsfallet Commission v Italy’ dér en vara beskrivs som en produkt
som kan varderasi pengar och bli foremd for kommersiela transaktioner.

4.2.3 Kvantitativa importrestriktioner.

Kvantitativa importrestriktioner utgors av bestémmel ser som skapar totaa eller
patiela hinder for import, sdsom en importkvot dler ett totalforbud mot import.
En sddan &gérd behover inte vara bindande for att utgdra en importrestriktion.®
Om en domstol ger en immateridréttsnnehavare som dberopar nationell
lagstiftning for att havdaintrang i réttigheten rét, kan domen fa handelshindrande
konsekvenser som stér i strid med artikel 30.°

4.2.4 Atgérder med motsvarande verkan som en
Importrestriktion.

Atgarder med motsvarande verkan som en importrediriktion kan siges varadla
agarder som hindrar dler forsvérar for en vara ait passera en gransinom
gemenskapen. Atgérden behdver inte nédvandigtvis vidtas vid en grans, men om
agarden forsvérar eler kan forsvaraimport s utgor den en &gard med
motsvarande verkan. Artikel 30 tolkas extensivt, vilket frangdr av réttsfallet
Dassonville dar EGD framfor sin tolkning av begreppet tgérd med motsvarande
verkan som en importregtriktion: " All trading rules enacted by Member States
which are capable of hindering, directly or indirectly, actudly or potentidly, intra-
Community trade...”*°

® Artikel 9.2 RF.

"Ma&l 7/68 Commission v Italy [1968] E.C.R. 423.

® M3l 249/81 Commission v Ireland [1982] E.C.R. 4005.

° Quitzow Carl Michael, L &kemedel och EEC-férdragets regler om fri rorlighet for varor, NIR
19915232, s.233.

M8l 8/74 Dassonville [1974] E.C.R. 837 stycke5.



Krav pé ursprungsmérkning™, uppmuntran till kép av nationella produkter™?, krav
paimportlicenser’® och krav pé en varas beskaffenhet™* & bara ett fétal exempe
pa dlade bestammelser och dtgérder som har tagits upp till EGD:s beddmning
och dérvid ansetts fdlain under artikel 30.

' M8 113/80 Commission v Ireland [1981] ECR. 1625.

2 Se not 8 ovan.

3 M8l 41/76 Donckerwolcke v Procureur de la République [1976] E.CR. 1921.
M8l 193/80 Commission v Italian Republic [1981] E.C.R. 3019.



5 Artikel 36 RF.

Artikd 36 RF ger medlemsstaterna méjlighet att i vissa specifikafdl gora
undantag fran reglernaom fri rorlighet for varor i artikel 30. Dettainnebér at
medlemsstaternai viss man kan sétta upp egna granser dler standarder inom de
omréden som artikel 36 berdr. Men i sddanafal da nodvandiga skyddsatgarder
for intressena vidtas genom harmonisering inom ett omrade kan dberopande av
artikel 36 inte langre réttfardiges™ Domstolen tolkar artikel 36 redtriktivt och det
fordigger et antd villkor som méaste uppfyllas for at medlemsstaterna
framgangsrikt skall kunna dberopa undantagsregeln. Dessavillkor beskrivs
kortfattat nedan.

5.1 Nodvandighet och proportionalitet.

For att en &gard som faller under artikel 30 skall kunna rétfardigas under artikel
36 krévs att den & nodvandig. Detta krav innebér att det inte f&r forekomma
négra andra likvardiga handlingsaternativ som kan uppna syftet med dtgarden,
utan att paverka handeln inom gemenskapen.

Atgérden méste &ven uppfylla de villkor som proportionaitetsprincipen stéller
upp. Proportionalitetsprincipen beskrivs och tillampas av domstolen i ett antd fall,
t. ex. Commission v UK (UHT-milk) *°. D& bedémdes Storbritanniens &tgérder
som oproportionerligai forhdlande till det &syftade mdlet, eftersom samma
resultat hade kunnat uppnds med mindre ingripande dtgérder.
Proportionditetsprincipen innebér dltsa at en &gard inte far hindra handeln i
gemenskapen mer an absolut nbdvandigt.

5.2 Godtycklig diskriminering och dold

handelsrestriktion.

Enligt andrameningen i artikel 36 f& forbud eler restriktioner som & godkénda
enligt forsta meningen, inte utgdra ett medd for godtycklig diskriminering eler
inbegripa en fortéckt handel sbegransning.

Godtycklig diskriminering innebér enligt Quitzow ett férbud mot sirbehandling
avseende varors ursprung. Vidare skriver han att anvéndandet av ordet

* M8 72/83 Campus Oil [1984] ECR. 2727.
M8 124/81 Commission v UK [1983] E.C.R. 203.
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"godtycklig” har for avakt att forhindra missbruk av de skyddsintressen som
Gemenskapen erkanner.!’ Forfaranden som kan anses utgdra godtycklig
diskriminering & till exempd: en redtriktion som enbart omfaitar importerade
varor éler som drabbar importerade varor hardare &n inhemska och dtgérder
som diskriminerar paralldlimporterade varor.*®

Innebdrden av forbudet mot dolda handelsrestriktioner kan ségas vara en 6nskan
att hejda fortackt protektionism. Protektionistiskamotiv presumeras fordigga da
en dtgard infors efter patryckningar av inhemska producenter, da kommissionen
och de andra medlemsstaterna inte rédfrégas innan inférandet av dtgarden och da
medlemsstaten i fréga upptrader underligt dler inkonsekvent.™®

5.3 De angivna undantagen i artikel 36.

| artikel 36 réknas det upp et antal undantag fran principen om fri rérlighet for
varor. Detta avsnitt kommer i korthet att beskriva de olika undantagen och de
regler rérande dessa som &erfinnsi EGD:s réttspraxis. Domstolsavgtranden och
regler betréffande varumérken behandlas dock inte hér utan i avanitt 8-11.

Upprékningen av undantag i artikel 36 & uttdmmande. Med tiden har det i
domgolen framkommit att de angivna undantagen inte técker in dlaintressen som
medlemsstaterna funnit skyddsvarda. Numera finns Cassis-doktrinen, vilken
omfattar ytterligare undantag, som & domarskapta. Det finns egentligen ingen
begransning av hur ménga undantag som Cassis-doktrinen kan komma att
omfatta. De befintliga Cassis-undantagen &r: effektiv skattekontroll, god

hande ssedvana, konsumentskydd, statlig resursbesparing av socidpolitisk natur,
skydd for kulturdlt Skapande och skydd for miljo och arbetamiljé. Tillampningen
av undantagen under Cassis-doktrinen & négot annorlunda an vad som gdller for
artikel 36. Jag kommer dock inte att kommentera Cassis-doktrinen ytterligare da
den faler utanfor denna uppsats amnesomrade.

5.3.1 Allmé&n moral.

Det forda undantag som namnsi artikel 36 gdler dlmédn mord. Detta undantag
har behandlatsi réttsfalen Henn and Darby och Conegate. % Bédaréttsfallen
gdler import av pornografiskt materid till Storbritannien. Det forgnamnda

" Quitzow Carl Michael, Friavarurérelser i den Europeiska gemenskapen, 1995, s. 238.
8 Oliver Peter, Free movement of goods in the European Community, 1996, s. 182f.

¥ Innehdllet i detta stycke bygger pa Quitzow, aa., s. 239f.

% M8 34/79 Henn and Darby [1979] E.C.R. 3795 och m&l 121/85 Conegate [1986] ECR.
1007.

11



réttsfalet har starkt kritiseratsi litteraturen.?* Réttsfallet kan mycket enkdlt sigas
innebéra ait i det fdl laglig handd med pornografiskt materid inte existerar inom
landet, sa kan medlemsstaten ifraga stodja Sig pa detta undantag for att hindra
import. | Conegate dog domgtolen fagt att en medlemsstat inte kan anvanda sg
av dlmén hdsai atikel 36 for att hindraimport, da det inte & forbjudet att
producera och sdlja liknande pornografiskt materia inom medlemsstaten.

5.3.2 Allman ordning.

Undantaget for allmén ordning har inte aktualiserats sa ofta och darfor &
inneborden av detsamma otydligt. Oliver menar att da detta begrepp & mer
generdlt an de Gvriga kan det troligtvis endast kommaifréga dainget annat
undantag & anvandbart.?

5.3.3 Allman sikerhet.

Bade intern och extern skerhet faler in under begreppet allméan skerhet i artikel
36. Detta kom domstolen fram till i rétsfallet Aimé Richardt®, dar domstolen
aven fann att strategiskt gods som importeras, exporteras dler befinner dg i
trangt, kan komma ait omfattas av undantaget allmén sékerhet. Domstolen
tillméter medlemsstaternas grundléggande sakerhetsintressen stor betydelse och
medger dem ganska vida ramar att utdva suveranitet under undantaget almén
sikerhet. Dessa dutsatser utldser Quitzow fran domstolens praxis kring almén
sakerhet.

5.3.4 Skydd for méanniskors och djursliv och halsa, &ven
bevarandet av vaxter.

Det finns en stor méangd réttspraxis och omfattande avsnitt i doktrinen som
behandlar skydd for ménniskor och djurs liv och hdsa och bevarandet av vaxter.
Skydd fér méanniskors liv och hdlsa & det framsta skyddsintresset i artikel 36,
detta framgér av réttsfalet De Peijper®. Som exempe pé &tgarder som varit
foremd for bedomning i andutning till dessa undantag kan némnas: importlicenser
och kontroller, tillsatsamnen, krav pa att utse en foretagsrepresentant i
importstaten och bekampningsmedd.

5.3.5 Skydd for nationella skatter av konstnarligt,

*! Set. ex. Gormley Laurence William, Prohibiting restrictions on trade wthin the EEC, 1985,
s.126ff och Quitzow, aa., s 247ff.

#Qliver, aa, s. 198.

# M8 C-367/89 Aimé Richardt [1991] ECR, I-4621.

% Quitzow, aa, s257.

* M8 104/75 De Peijper [1976] ECR. 613.
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historiskt eller arkeologiskt vérde.

Det & inte SAvanligt at import av konstforemd m.m. hindras genom nationella
agarder. Regler som forbjuder export av dylika foremd forekommer emelertid
ofta. Da denna uppsats i huvudsak behandlar import, anser jag det tillrackligt att
under detta avanitt pdpeka at det fordigger stora tolkningssvarigheter da
begreppen i undantaget skal ges ett konkret innehdl. %

5.3.6 Immaterielarattigheter.

Det & huvudsakligen tre omraden inom immateriarétten som behandlas pa djupet
vid redogorelser for forhdlandet mellan immateridrétt och fria varuréreser inom
EU: patent, upphovsrétt och varumérkesréit. Jag kommer endast att ange vissa
dlménnaregler i dettaavanitt. Varumérkesrétten kommer att vara foremd for
grundligare genomgang i avsnitt 8-11.

Det var forst i borjan pa 70-talet som domstolen borjade tillampa reglernaom fria
varurorelser inom gemenskapen pa frgor som berdrde nationella
immateridrétter.?” Innan dess anvande EGD konkurrensreglerna for att 1osa
sidanaréttskonflikter. Det & majligt att detta beror pa att artikel 30 inte fick
verkan forrén vid évergangsperiodens slut 1970.%

Domgolen drar en skiljdinje mdlan immeateridlaréttigheters existens och deras
utévande.?® Gemenskapsrétten paverkar inte de nationella reglernaom
réttigheternas existens, medan regler om utdvande kan fdlain under olika
bestammeser i RF. Det som omfattas av artikel 222 och dlltsd & nationdlla
angdégenheter, & tydligen, enligt domstolens praxis, reglernaom deimméteridla
réttigheternas existens. Artikel 36 medger endast undantag frén principen om den
friarorligheten i defal daden nationdlla dgérden har for avsikt at skydda den
immateridla rétighetens sirskilda andamd, “the specific subject-matter”. * Vad
som & en immateridrétts speciela andamd avgor domstolen sarskilt for de olika
typernaav immeateridla réttigheter.

En grundldggande princip inom detta omrade & konsumtionsprincipen. Denna
innebér att nér produkten har sdltsi en mediemsstat av réttighetsinnenavaren dler
med hans samtycke, kan han inte langre, med hénvisning till immeateridrétten,
hindraimport fran andra lander inom gemenskapen, i vilka produkten har slts av
honom gdyv dler med hans samtycke.

% Set. ex. Quitzow, aa, s. 269ff och Oliver, aa. s. 222ff.
# M8 78/70 Deutsche Grammophon [1971] E.CR. 487.

% Quitzow, aa, s. 273.

» Angéende existens och utdvande se avsnitt 8.2 nedan.
% M8l 119/75 Terrapin v Terranova [1976] E.C.R. 1039.
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6 Svensk varumarkesratt.

Detta avsnitt skall behandla den svenska varumarkesrétten. Jag kommer at utga
fran varuméarkes agen (1960:644) och svensk réttspraxis. De omraden som
framfor dlt & intressanta for den fortsatta framstallningen & frégor kring
pardldlimport och konsumtion, vilket innebér att stora partier av den nationdla
varumérkesrétten endast kommer att behandlas mycket 6versiktligt som bakgrund
till de mer ingdende avsnitten.

6.1 Varumarkets funktion.

| 18 varumérkesagen (VML) stadgas att ett varumérke kan bestd av alatecken
som kan &erges grafiskt, under forutsittning att tecknet kan sirskiljavaror i en
naringsverksamhet fran sidana som tillhandahdlsi en annan. Varuméarkets
funktion & altsi att sarskilja olika néringsidkares varor (tjanster). Dettainnebér
att varumérket framstar som ett mycket viktigt konkurrensmede i dagens
samhdlle, och det har darmed stor ekonomisk betydelse. | varumérket kan finnas
inb&ddat bade positiv "image” och goodwill, vilket kan utgraen mycket vardefull
tillgéng for foretaget.

Davarumarket kan ses som en forbindelsalank mellan né&ringsidkaren och hans
kundkrets, kan ett antal sdrskilda funktioner urskiljas. Det finnsen
marknadsstyrande funktion, vilken inneb&r att genom marknadsforing blir
varumérket en koppling mellan foretaget och kundkretsen. Ofta kommer
varuproducenterna och dutkonsumenternainte i direkt kontakt med varandra.
Marknadsforing framstar da som ett mycket viktigt medium for kommunikation
mellan dessa grupper. Ursprungsfunktionen gér ut paatt kunder forknippar vissa
varumarkesmérkta varor med ett sarskilt foretag, och faster vikt darvid.
Varumérket okar konsumenternas majligheter att associerainformation och
upplevelser till rét vara. Da kunden efterfrégar en visstyp av vara och kénner till
att varumarket stér for dennatyp av vara, har varumérket en
individudiseringsfunktion. Det finns ytterligare en funktion hos varumérket,
namligen garantifunktionen. Denna verkar genom at kunderna antar att varor fran
en serids ndringsdkare har en viss kvdité, eftersom varumérket i annat fal skulle
forlorasin status och forsajningen skulle minska®

% Detta stycke bygger i storadrag p& Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne, L&robok i
immaterialrétt, 1996, s. 304 ff.
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6.2 Varumarkets uppkomst och bestand.

Varuméarkesrétt uppstar enligt svensk lag genom registrering dler inarbetning, 18
1st. och 28 1 &. VML. Regigtreringsforfarandet inleds genom att en anstkan om
regidrering av eit visst varumérke skickasin till PRV. Ansbkan skal goras
skriftligen och innehdla uppgift om sdkandens namn ler firma, vilka varor mérket
& avsatt for och vilka klasser varornatillhér. Det skall @ven ingaen klar och tydlig
beskrivning av mérket. PRV provar darefter om mérket uppfyller kraven fér
registrering och kontrollerar at det inte foreligger négot hinder. De krav som skall
efterlevas bestdr bl. a av att varumérket maste inrymmas under den beskrivning
av grafiska tecken som aerfinnsi 18 2 8. VML och att varuméarket méste éga
sarskiljningsferméga® Det finns, som antytts ovan, ocksa ett antal olika hinder
mot registrering, sasom risk for vilseledande, forvaxlingsbarhet och likhet med
annansfirmadler namn.*

Regigtreringen kan upphavas om mérket inte har tagitsi verkligt bruk inom fem &
efter registreringen, svida det inte fordigger giltigaskd till underl&enheten,
samma gdler om varumérket inte anvants fem & i f6ljd.>* Degenerering av ett
mérke kan ocksa ledattill registreringens havande. Degenerering intréffar da
méarket inte langre ager sarskiljningsformaga. Market har da blivit en dlmén
beteckning for den typ av vara som silts under mérket.®

Inarbetning & den andra majligheten att skapa skydd for ett varumérke enligt
svensk lag, detta framgdr av 28 VML. For att varumarket skall anses skyddat
enligt dennaregel krévs att det & k&nt som beteckning for de varor som
tillhandahdlls under kannetecknet, inom en betydande del av den krets som
mérket riktar sig till.** Denna krets brukar bendmnas omsittningskretsen och
utgors av ala olikaled som befattar sig med varan. Det kravs altsa att
varumarket & kant inom en betydande del av omséttningskretsen. Bade
omsttningskretsens komposition och storleken pa den betydande delen av
densamma varierar fran fal till fal. Att varumérket skall varakant som beteckning
for de varor vilkatillhandahdls under kannetecknet innebér ett krav pa
sarskiljningsformaga.

En viktig skillnad som fordigger mellan ett inarbetat och ett registrerat varumérke
& den dd av landet som skyddet hanfor sig till. Ett inarbetat varumérke kan vara
tillrackligt k&nt och darmed skyddeat | endast en ddl av landet dler i helalandet,
medan ett registrerat varumérke dltid géller i hela Sverige® Vid beaktandet av

%2138 VML.

#1458 VML.

% 25a8 VML.
25824 p.2VML.
%2834 VML.
37128 VML.
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skillnader mellan registrerade och inarbetade varumérken kan man éven finna ait
det medfor fleraforddar att vaja att registrera sitt varumarke. Som exempe kan
namnas at PRV vid registrering kontrollerar att mérket inte inkraktar pa ndgon
annansréit. Dettainnebér att mérket med stor sannolikhet kan anvandas utan att
négon annan kanneteckensinnehavare gor gdlande att deras réttigheter har
krankts. Ett registrerat varumérkes existens & dessutom |éttare att bevisa®

Ett varumarke & egentligen ingen tidsbegransad réttighet, sisom t. ex. patent och
monsterrétt. Visserligen gdler varumérkesregistreringen barai tio ar och dérefter
maste omregistrering ske vart tionde &, men det kan goras ett obegransat antal
ganger.® Né&r det géler de inarbetade varumérkena si bestér skyddet i lange
varumarket kan anses inarbetat.

6.3 Skyddets innehall.

6.3.1 Ensamratt.

Varumarkesrétten kan sigas bestd av en ensamrétt till det skyddade mérket.
Ingen annan an varumarkesinnehavaren fa&r i naringsverksamhet anvanda ett
kannetecken som & forvaxlingsbart med det skyddade mérket.*
Varumérkesinnehavaren kan dltsd hindra andra frén att anvanda ett
forvaxlingsbart mérke, men kan inte réknamed ait dltid, i alla Stuationer, falov
att anvanda sitt eget mérke. Det kan handa att anvandandet av detta innebéar
intréng i négon annan, ddre rét.*

For att forvaxlingsbarhet skall kunna fordiggaenligt VML méaste mérkena
antingen varaidentiska dler likna varandra sa mycket att de kan forvaxlas och de
varor de betecknar méste vara av sammadler liknande dag.* Vid beddmningen
om huruvida ett visst kénnetecken & forvaxlingsbart med ett skyddat varumérke
anvands den sa kallade produktregeln. Dennainnebér at vid
forvaxlingsbeddmningen beaktas bade mérkedikhet och varudagdikhet. Det &
det samlade intrycket, alltsa produkten, av dessa béda likheter som avgor om
forvaxlingsbara kannetecken foreligger. Vid stor varudagdikhet krévs mindre
mérkedikhet, motsvarande géler naturligtvis ocksé det omvanda forhélandet.*

% Koktvedgaard/Levin, aa., s. 298.

¥ 228 VML.

048 VML.

78 VML.

68 VML.

* Detta framgér t. ex. av réttsfallet NJA 1979 s 121 Bi mot BiC dér HovR vid
forvaxlingbedomningen papekar att da det ror sig om varor av exakt samma slag, maste
kravet pa olikhet mellan kannetecknen stéllas séarskilt hogt. HovR:ens dom faststdlldes
senare av HD.
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Det sker &ven en helhetsbeddmning av Situationen, dat. ex. sarskiljningsformaga,
inarbetning och kdparkretsens sammanséttning besktas*

N& mérkedikheten bedoms & det hehetsintrycket som & avgérande. En annan
viktig faktor vid jamforesen & att kdparna normalt sett inte har mdjlighet att se de
béda mérkena samtidigt. Detta brukar kallas principen om den bleknande
minnesbilden. Likhetsbedomningen skal inte heller ske pa samma sitt for dla
typer av marken. Utifran skillnader i varornas art och kdparnas egenskaper kan
likhetshedomningen komma it variera. Vissatyper av varor medfér betydligt
storre mérkesmedvetenhet @n andra och vissa kdpare & mer uppmarksamma pa
skillnader i varumérken &n andra. *°

Jamforelse mellan ordmérken koncentrerastill ordens stavning, uttal och
betydd se, men det krévs dock inte likhet betréffande dlatre. Néar figurmérken
skal jamforas & synintrycket avgorande, men varumérken med sammamotiv
méste inte nddvandigtvis alltid anses forvaxlingsbara. Flera méarken kan ha samma
motiv utan at dessa & salika att de kan forvaxias. Aven olikatyper av mérken,
sisom figur och ord, kan vara forvaxlingsbara.*®

Varudagdikhet kan fordigga pa grund av varornas likhet i sammansiitning,
anvandningsomrade dler andamd. Det finns &ven andrattillfdlen dalikhet i
varudag kan anses existera, sasom vid révaror och halvfabrikat, delar och
tillbenor, varor som & avsedda att anvandas tillsammans och varor med motsatta
andamd. Varornai sg méaste inte kunna forvaxlas. En rlevant fragestdining &
om varudagen, vid identiska dler forvaxlingsbara varumérken, & forbundna med
varandra pa et sadant sétt att koparna kan komma att anta att varorna harror
frén samma foretag.”’

Det finns &ven mgjlighet till skydd utanfor varudagdikheten. Skydd fér val
ansedda varuméarken kan namligen foreligga utan att produkten/tjdnsten som
mérket betecknar & av sammaéler liknande dag. Dennaregel bestod tidigare av
de sa kallade kodak- och réttgiftsreglerna. Forvaxling fordigger enligt denna regel
om kannetecknet & vl ansett hér i landet och om anvandandet av ett liknande
kannetecken skulle dra otillbdrlig fordd av dler varatill forfang for det va
ansedda kannetecknets sarskiljningsforméga dler anseende.®

“ Koktvedgaard/ Levin, aa., s. 331.

* K oktvedgaard/ Levin, aa., s. 335f.

“® Bernitz UIf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren Claes, Immaterialrétt, 1995, s. 154
ff.

' SOU 1958:10 s. 254ff.

® 682 VML.
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6.3.2 Inskrénkningar.

| 48 VML anges at ingen annan &n méarkesinnehavaren i néringsverksamhet far
anvanda ett med market forvaxlingsbart kannetecken, varken pavaran dler pa
dess forpackning, i reklam dler affarshandling eler pa nagot annat sétt, déri
inbegripet ocksa muntlig anvandning. Av detta stadgande framgér darmed att dl
anvandning av ett varumarke som sker privat & tillaten.

Varumérkesrétten & i huvudsak territoridlt begransad. Det innebér att
varumarkesrétten uppstar i enlighet med landets internallaggtiftning, vilken &ven
bestammer innendl och omfaitning av varumarkesskyddet. | vissafall,

t.ex. 148 1 & p. 7 VML enligt vilken mérken som redan tagitsi bruk skall
respekteras, maste utlandska ensamrétter beaktas. Detta medfor enligt
Koktvedgaard/Levin att varuméarkesrétten innehdler en begransad
universdlitetsprincip.*®

En svensk varumérkesinnehavare kan inte hindra en annan né&ringsdkare att i ett
annat land anvanda ett identiskt varumérke. Déremot kan den svenske
rétighetannehavaren hindraimport till Sverige av varor som utomlands mérkts
med ett identiskt eler forvaxlingsbart kénnetecken, eftersom han innehar
ensamrét till anvandning av mérket i ndringsverksamhet hér i landet. Aven d&
omstandigheterna & sddana att ett identiskt dller forvaxlingsbart mérke pafors
varor vilkainte skal varatill forsdljning i Sverige, utan enbart & avsedda for
export, strider detta mot 48 VML. Frégor kring pardlelimport och konsumtion
kommer att behandlasi avsnitt 6.4 och 6.5.

Enligt 38 VML har dlaréit ait i néringsverksamhet och i enlighet med god
affarssed anvanda Sitt eget déktnamn, adress och firma. Namnda paragraf ger
aven réit att anvanda uppgifter om varornas art, kvaitet, kvantitet, avsedda
andamdl, varde och geografiska ursprung m.m. Denna sistnamndartyp av
uppgifter skal i princip inte kunna registreras som varumérken.™ Den rétt som
regeln ger & ju inte oinskrankt, men kan andainnebérainskrankningar i en annan
naringsidkares réit till ett varumarke. Exempelvis gar det bra att registrera
nérings dkarens eget namn som varuméarke, bara det har tillrécklig
sarskiljningsformaga™

Det & tillétet att anvanda ndgon annans varumérke vid jamforande reklam. Det
anses vara ett effektivt st att gora reklam pa och sags vara nyttigt for
konsumenterna. Det & daremot inte till &tet att anvanda nagon annans varuméarke
for att framhéva sina egna varor, det skulle innebéra et dberopande av goodwill
vilken tillhér ett annat varumérke.>

* Koktvedgaard/Levin, aa., s. 294.
%138 VML.

°1 1§ 2 st. jmf med 138 VML.

*2 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 347f.
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Det finns en specidreglering for doeropande av annans varumarke i samband med
resarvde sforsdjning, namligen 48 2 &. VML. Dennainnebér att forsdljaren far
upplysaom att delarna passar till olika mérken, men han f& inte uttrycka det pa
ett sdant st att han ger sken av att reservdelarna harror fran
kanneteckensinnehavaren dler att denne medgett anvandning av kénnetecknet.

6.4 Konsumtion.

6.4.1 Allmant.

Innehavaren av en varumérkesréttighet har den exklusiva rétten att placeraen
mérkt produkt pa marknaden for forsta gangen. Efter den forsta Gverlatelsen &
réttigheten konsumerad. Det finns olika typer av immateridrétdig konsumtion.
- Nationell konsumtion foreligger da réttigheten endast konsumerasi det land
dverlddsen &gt rum.
Regional konsumtion intréffar da det anses att Gverl &telse inom ett omréde
bestdende av fleralander konsumerar réttigheten i hela omrédet.
Global konsumtion uppstar da det ansestillrackligt att varan fors ut pa
marknaden for att réttigheten skall konsumerasi dlalander.

6.4.2 Konsumtion av varumarkesratt i Sverige.

Nar varuméarkesinnehavaren har utnyttjat sin rétt att anvanda varumérket paen
produkt och darefter d8ppt ut varan pa marknaden kommer rétten till varumérket
att konsumeras. Detta gdller under forutsdttning att det & varumérkesnnehavaren
eller nagon med hans samtycke som har marknadsfort produkten. Nar
konsumtion har skett kan mérkesinnehavaren i princip inte géra gdllande nagra
réttigheter med avseende pa varan utan denna kan rora sig fritt pa marknaden och
t. ex. ljas vidare, hyras ut, anvéndas. Konsumtionen & tvingande och i princip
totdl.>®

Det finns dock ett viktigt undantag i 48 3 &. VML. Om en vara har forandrats
dler forssamrats f& den inte tillhandahdlas pa nytt under varumarket i
naringsverksamhet utan att foréndringarna tydligt anges. Dennaregel & av vikt for
mérkesinnehavare, eftersom deras goodwill kan skadas davaror av ddig kvaitet
sijs under deras varumarke.™

Det finns ingen uttrycklig bestémmelse om konsumtion i varumérkedagen. Men i
Sverige anses, i doktrin och praxis, at varumérkesrétten konsumeras oavsett var i

% Koktvedgaard/Levin, aa., s. 320f.
* Koktvedgaard/Levin, aa., s. 321f.
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véarlden varan fors ut pa marknaden. Det finns dltsd en princip om global
konsumtion.

Det har forekommit diskussioner om huruvida en best&mmelse om konsumtion
skdl inforasi lagen dler inte. | prop. 1992/93:48 s. 87ff. foredogs att en
uttrycklig regel om regiond, EES-vid, konsumtion skulle inférasi VML.
Bakgrunden till dettavar att Sverige skulle anpassa den varumérkesréttdiga
laggtiftningen till ett EG-direktiv.> Artikel 7 i EG-direktivet foreskriver att
konsumtion intréffar da varor fors ut pa marknaden inom gemenskapen. Det
skedde dock inte nagon lagreglering eftersom det i riksdagens utskottsbehandling
ansags at den globala konsumtionen av fleraskd, exempelvis ekonomiska
fordelar vid bibendlen paraldlimport fran lander utanfor EES och nordisk
samgammighet, var at foredra. Nagon uttrycklig och almén regel om konsumtion
infordesinte heller i lagen med hanvisning till det osdkra réttdéget inom EG,
angdende majligheten att bibehdlla global konsumtion trots direktivet.>®
Domstolen har nu i et réitsal®” dagit fast at artikel 7 i direktivet forbjuder
medlemsstaterna att ha nationdlla regler vilka foreskriver globa konsumtion. EU-
vid konsumtion skl gdlaenligt domstolen. Annars skulle det kunna ledatill att
konsumtionen & olika vidstréckt i olika medlemsstater, vilket domstolen menar
oundvikligen medfor hinder for den friarorligheten for varor.

6.5 Parallellimport till Sverige.

6.5.1 Allmant.

Konsumtion av varumérkesréttigheter innebér ju att réttighetsnnehavaren inte kan
resainvandningar mot att andra handlar med produkter som placerats pa
marknaden av honom gdv dler med hans samtycke. Detta ger upphov till
mdjligheten att paralldlimportera. Paraldlimport éger exempelvis rum da varor
importerastill ett land dér dessaredan finnstill forsdjning genom t. ex. en
aerforsdjare, vilken &ven innehar rétten till varumérket pa produkterna.
Aterforsiljaren kan da inte med hénvisning till Sn varumérkesrét hindra
pardldlimporttren fran att importera och utbjuda produkternattill forsdjning.
Pardldlimport6ren har normalt sett inforskaffat varornatill 18ga priser och kan
darfor bjuda under den ordinarie forsdjaren.

Eftersom vi till&mpar principen om globa konsumtion i Sverige finns ora
mGjligheter at handla upp méarkesvaror i |agpridander och importera dessa hit.

% Rédets forstadirektiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av
med|emsstaternas lagstiftning om varumarken.

% 1992/93:LU17 s. 6ff.

> M&8 C-355/96 Silhouette I nternational mot HartlauerHandel sgesellschaft [1998] RE.G. I-
4799.
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Detta hindrar producenten fran ait dela upp marknaden genom ait tillampa olika
priser i olika delar av varlden. Pardldlimport kommer antagligen i det 18nga
loppet att ledatill en internationellt mer enhetlig prisséttning for producentens
markesvaror. Men, sdsom Koktvedgaard/L evin pdpekar, & Situationen
annorlundai sadanafal da konkurrensen & hammad genom t. ex. datlig
kontroll.*® Det férdigger stora prisskillnader pa 1&kemedd mellan Iandernainom
EU till foljd av olika detligaregleringar.

Det finns tvad mycket viktiga réttsfall som behandlar pardldlimport till Sverige,
NJA 1967 s 458 Polycolor och NJA 1988 s 543 Levis.

6.5.2 NJA 1967 s 458, Polycolor.

6.5.2.1 Bakgrund.

| réttsfallet Polycolor behandlades et par fragor om varumérkesintrang i
samband med en paraldlimportsituation. Ett tyskt bolag, Therachemie, tillverkade
olika typer harpreparat och &gde rétten till de, i bl. a Tyskland och Sverige,
registrerade varumarkena Polycolor och Polylock, vilka betecknade négra av
foretagets produkter. Therachemie 6verld 1962 tillverknings- och
forsdjningsrétten for Skandinavien, samt de svenska varumérkesregistreringarna
till ett danskt bolag, Henkelbolaget, som ingick i samma koncern som
Therachemie. Under aren 1962-63 Gverlét Henkelbolaget ensamforsdljningsréiten
till harpreparaten i Sverige och licensréttigheternattill de svenska
varumarkesregistreringarna Polycolor och Polylock till Parfymeri Trading
Aktiebolag i Sverige.

En man vid namn Charasz tog under & 1957 kontakt med Therachemiei
Tyskland och avtalade med detta bolag att hérpreparat skulle levererastill
Sverige, varvid avskten var att dessa skulle vidare exporterastill 1sragl. Exporten
till Israel genomfordes inte, utan preparaten sildesistédlet i Sverige. Under 1958
borjade Charasz att kopa preparaten fran tyska grossistforetag, da Therachemie
inte langre ville levereratill honom. Han bifogade svenska bruksanvisningar i
forpackningarna Dessa hade Charasz

mérkt med varumérkena Polycolor och Polylock.

Ma sigandena, Henkelbolaget och Tradingbolaget, menade i HD att saluférandet
av preparaten innebar varumarkesintrang oavsett om importen var tillden eler
inte, med hanvisning till att den mérkning av bruksanvisningarna som Charasz
vidtagit, endast kan utfras av varumérkesinnehavaren och att varorna vasentligen
forandrats da de nya bruksanvisningarna var av samre kvaitet an de ursprungliga.

% Koktvedgaard/Levin, aa., s. 327
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6.5.2.2 HD:s beddomning av fallet.

Enligt HD fdljer det av dlménna varumérkesréitdiga grundsatser att en fabrikant
som forsett sinavaror med sitt varuméarke och for ut dem pa marknaden, inte kan
hindra andra fran att slja dem vidare inom landet under fabrikantens mérke.
Detta gdller &ven davarornaimporteras och sijsi ett annat land dar fabrikanten
ager varumarkesskydd, &minstone da varornas beskaffenhet Gverensstammer
med de varor som sdjs under fabrikantens varumérke i importlandet. Dessa
grundsatser & aven tillampliga da varumérkesregistreringen innehas av en
representant for fabrikanten dler i annat fall p& dennes vagnar. Motsvarande
gdler né&r varumérkesnnehavaren intar en helt ogdvstandig stdllning gentemot
fabrikanten. HD finner att Therachemie praktiskt taget har fullstandig kontroll dver
Henkelbolaget, och med hansyn till sstndmnda bolags ogdvstandiga stdining,
anses det inneha varumarkesregistreringarna sasom foretradare for Therachemie,
Charasz’ import och forsdjning utgor altsa inte varumarkesintrang.

HD kongaterar att bruksanvisningarna har sadant samband med varan att rétten
att forse dessa med varumarke bor folja samma regler som rétten att forse varan
eler forpackningen med varumérket. Det &, enligt 48 VML, endast
mérkesinnehavaren som i naringsverksamhet har réit att forse varan eler dess
forpackning med varumérket. HD utvecklar dettac ” D&remot kan han
[vidareforsdjaren] normalt icke anses ga réit att gav forse varan eler dess
forpackning med varumérket. Det innebér dltsai regel varumérkesintrang om han
t. ex. mérker varan panytt dler anbringar varumarket pa en av honom gav
anskaffad forpackning.” Charasz har dltsi gjort sig skyldig till
varumarkesintrang genom att forse bruksanvisningarna med varumérkenai fréga.
HD pdpekar &ven i domen att vidareforsdjare har rét att pa ovligt sétt anvanda
mérket i annonser och annan reklam for varan.

6.5.3 NJA 1988 s 543, Levis.

Ett foretag, W-Invest, hade kopt Levijeans fran en auktoriserad Levi-forsdjarei
USA och importerat dem till Sverige for forsdjning. W-Invest skickade ftill
detdjister och liknande, ut postkort som informerade om att de hade olika typer
av jeanstill forsaljning. Pa postkortet hade | aderetiketten som finns pa Levijeans
avbildats. Den & varuméarkesskyddad i Sverige och innehavaren av den rétten,
Levi Strauss, stamde W-Invest for varumérkesintrang eftersom W-Invest inte
hade tillstand at anvénda varumérket.

HD faststdllde HovR:ns dom. HovR:n hénvisade i sin beddmning till NJA 1967 s
458, Polycolor, dar HD uttaat att vidareforsdjaren har rétt att silja varan under

% NJA 1967 s458 Polycolor, s471.
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det varumérke som fabrikanten markt den med och &ven rét att pa ovligt satt
anvandamérket i reklam. Detta uttryck, pa ovligt sit, visar att rétten at anvanda
mérket i marknadsforing & underkastat vissa begransningar. HovR:n anser att den
till&tna anvandningen méste avgoras fran fall till fal med hansyn till varans
beskaffenhet, varumérkesinnehavarens intresse av att skydda varumérket samt
vidareforsdjares och den enskilde konsumentens intresse av korrekt information
om varan liksom det allménnaintresset av att framjaen fri konkurrens.

Enligt HovR:ns beddmningen bor det varatillatet at 1&ta varumérket kommatill
synes vid exponering av varan i annonser, skyltfonster och annan marknadsféring.
Det & déremot inte till&tet att anvanda varumérket pa et sadant séit att
pardldlimporttren tillgodogdr Sg varuméarkets goodwill genom att sammankoppla
den egna rorelsen med varumérket.

W-Invest hade gjort sig skyldig till varumérkesintrang, enligt HovR:ns dom,
genom att kortet antyder att det fordigger ett samband mellan W-Invest och Levi
Strauss. Det fordigger emdlertid inte ndgot samband och darmed har W-invest
obehdrigen anvant 9g av den goodwill som tillkommer Levi Strauss' varumérke.

6.5.4 Kommentar.

Pardldlimport & klart och tydligt tilldten enligt svensk rétt i det fal dadet &
samma néringsidkare som har satt produkten pa marknaden i de berérda
landerna. Motsvarande gdller da en representant for néringsidkaren innehar
varumarkesréiten i importlandet eller da varumérkesinnehavaren intar en helt
ogdvstandig stdlning gentemot néringsidkaren. Detta framgar av

Polycol ordomen. Om det foreligger vissa skillnader i kvalité pa varan, éler om
né&ringsdkaren i importlandet & gadvsandig, kan pardldlimport inte ske.

HD anvander uttrycket " fabrikant” for att beskrivainnehavaren av varumérket.
Dettaordva har diskuteratsi kommentarernatill réttsfallet. Antagligen skal detta
ord inte tolkas inskrénkande, utan domen omfattar &ven andra n&ingsidkare.®

Om det finns kvditetsskillnader mellan de inhemska produkterna och de
pardldlimporterade kan det medfora ait paraldlimport inte & tilléten enligt HD.
Pehrson menar dock att eftersom det inte & varumérkets funktion att ange négot
om varornas egenskaper, sa & det osannolikt att paralelimport skulle forbjudas
da de pardldlimporterade varornainte & identiskamed de inhemska. Istélet for
ait forbjuda pardldlimport vill Pehrson att MFL 38 (numera 1995:450 15-168)
tillampas for att dagga varumérkesinnehavaren och pardldlimportoren

informati onsskyldighet, vilken uppmérksammar konsumenterna pa att det kan

% Bernitz UIf, Aberopande av annans varumérke i marknadsféring, NIR 1981 s41, s. 48 och
Pehrson Lars, Varumérken fran konsumentsynpunkt, 1981, s. 312f.
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finnas egenskapsskillnader.®* Dessa &sikter framfors &ven av Blok som menar ait
det viktigaste & att bibehdlla den fria konkurrensen och risken att konsumenterna
blir vilsdedda kan avhjdpas genom ait ge paralelimportoren
informationsskyldighet.%?

Pardldlimport kan, enligt HD, ske om den svenske varumérkesinnehavaren intar
en hdt ogdvaéandig sdlning gentemot néringsdkaren. Men HD fértydligar inte
vad som menas med ogdvstandig stdlning utan anger endast att detta kan bero
pa koncernforhdlanden dler annat. | Polycolor ansag HD att Henkelbolaget,
som var innehavare av de svenska varumarkesréttigheterna, hade en ogadvstandig
gédlning gentemat Therachemie, eftersom detta bolag utbvade en praktiskt taget
fullgandig kontroll 6ver Henkelbol aget.

Pehrson diskuterar vad ogdvatandig sdlning skdl innebéra. Det finns, enligt
honom, inget i HD:s motivering som antyder att det skulle varafragaom ett
gransfal, men samtidigt finns det inga tecken i domen som pekar pa at
pardldlimport skulle varatillatet &ven vid svagare samband. Han kondtaterar
dock att med hansyn till konsumentintresset och den mer till&tande utlandska
réttsutvecklingen skulle paraldlimport kunnatillatas &ven vid svagare samband &n
i Polycolor-falet.”® Det avgdrande vid beddmningen, om huruvida det finns et
gemensamt kommersidlt ursprung, &, enligt Pehrson, hur starkt sambandet &r
mellan n&ringsidkarna nér det galler den ifrégavarande produkten. Det har
begrénsad betydd se om sambandet mellan nérings dkarnas totala verksamhet inte
ar Astarkt.”

Pardldlimport medfdr ofta att paraldlimportren utnyttjar den goodwill som
varumérkesinnehavaren har byggt upp i importlandet. Pehrson menar att i vissa
fdl av sirskilt grov goodwillsnyltning borde det vara mdjligt att forbjuda
paraldlimporten, men han konstaterar sedan att A inte kan ske enligt Polycolor-
fdlet, om varumékesnnehavaren intar en hdt ogdvaandig sdlning. Mdjligheten
att forbjuda pardldlimport vid goodwillsnyltning kritiseras av Blok, som menar ait
den mojligheten skulle ledatill stor réttsosskerhet.®

| Polycolor namner HD att vidareforsdljare har rétt att anvanda annans
varumérke pa et ovligt sétt vid marknadsforing. Levis, NJA1988 s 543,
behandlar och belyser innebtrden av begreppet " pa ovligt sitt”. Bedomningen om

® Pehrson. aa, s. 313f.

%2 Blok Peter, Varemagker og forbrugerinteresser, NIR 1983 584, s. 105.

% Pehrson, aa, s. 315ff.

% Pehrson, aa, s. 319f. Detta uttalande forefaller innehallaen relativt klar &sikt. Det kan
jamforas med Pehrsons uttalanden i NIR 1986 s 529, Industriella réttigheters geografiska
utstrackning — parallellimport, pd s. 535 dar det anges vara en 6ppen fraga om det racker att
den svenske varumérkesinnehavaren intar en helt osjalvstandig stéllning endast nér det
géller den importerade varan eller om han méaste vara generel It osjalvstandig for att
parallellimport skall kunna ske.

% Pehrson, Varumérken frén konsumentsynpunkt, 1981, s. 320 och Blok, aa., s. 125f.
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huruvida anvandningen av ett varumérke & tilléten enligt dennaregel, skall
avgras genom en helhetsbeddmning frén fall till fall.*® HovR:n raknar upp ett antal
faktorer som skall liggatill grund for denna beddmning (faktorerna réknas upp
under avanitt 6.5.3). Det & av vikt for paraldlimportdren att han kan talaom
vilket mérke det & pa de varor han sljer, men det & inteftillatet att gora det pa
ett sidant Sétt att det antyder att det fordligger ett samband mellan
pardlellimportéren och varumérkesinnehavaren.®” Det strider inte mot
varumarkesréttdiga regler att visa upp de mérkta produkternai skyltfénster och
annonser och dylikt, men derforsdjaren kan inte fokusera reklamen pa
logotypen eftersom det skulle innebéra ett ofilldtet anvandande av mérkets
goodwill.%®® Han f& heller inte utnyttja varumérkets logotype, sogan och liknande i
reklam, utan mérkesangivel sen méste ske pé et neutralt sitt.*° Bernitz skriver att
innebOrden av ordet " ovligt” i detta sammanhang borde vara” sedvanlig, |
dverensstammelse med god sed”.”°

Rétsfalet Polycolor kommer att behandlas ytterligare och jamféras med EG-
rétten i de avsnitt som beskriver varumérkesréttdig konsumtion, pardlelimport
och ompaketerings- och ommérkningsproblematiken inom EU.

% Nordell Per Jonas, Att &beropa, anvénda, begagnaeller utnyttja annans
varukénnetecken, NIR 1992 s482, s. 495f.

" NJA 1988 5543, Levis.

% NJA 19885543, Levis.

% Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 323 och Bernitz, Aberopande av annans varuméarke i
marknadsforing, NIR 1981 s41, s. 51.

" Bernitz, aa, s. 50.
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7 Varumarkesratt
Internationellt och inom EU.

7.1 Internationella regleringar.

Det finns et antd olika internationdlla regleringar pa varuméarkesrétens omrade.
Pariskonventionen’ frén 1883 skyddar patent, monster och varumarken m.m.
och bildar for detta ndamd en dags union. Sverige blev medlem av
Pariskonventionen 1885 och har aven tilltrétt senare &ndringar.

Inom GATT (Generd Agreement on Tariffs and Trade) har ett avtad som reglerar
vissaimmateridrétdiga frégor forhandlats fram. Detta avta innebér bl. a. att
utvecklingdanderna maste inféra samma hdga skyddsniva som redan finnsi
industrilanderna.”” Avtalet benamns TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectud
Property rights) och traddei kraft 1.1.1995.

Sverige har inte tilltrétt Madridarrangemanget fran 1891 om internationell
registrering av varumérken, men har déremot tilltréit Madridprotokollet som &
andutet till arrangemanget och Nizza-arrangemanget fran 1967 om klassificering
av varumarken. Madridprotokollet trédde i kraft 1.12.1995 och innebér att en
ansbkan om varuméarkesregigtrering kan ge skydd i fleralander. En avakt med
protokollet & att skapa en forbindelse mellan Madridsystemet och EG-
varumérket. Det innebédr att hela EU kan desgnerasi en internationell ansbkan.
Detta systemet kan anvandas av foretag i 1ander som tillhor Pariskonventionen.”

7.2 EG-rattsliga regleringar.

Den 21.12.1988 infordes ett direktiv™ med avsikt att harmonisera
medlemsstaternas varumérkesrétt. Detta direktiv medfdrde att vissa forandringar
maste vidtasi Sveriges varumérked agdtiftning.

En férordning™ om ett gemensamt varuméarke inom EU antogs 20.12.1993, och
sedan 1996 har systemet varit verksamt och ansdkningar har kunnat lamnas in till

™ Convention de Paris pour laprotection de lapropriété industrielle 1883, senast andrad i
Stockholm 1967.

2 Koktvedgaard/Levin, aa., s. 36.

™ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 288ff.

™ Rédets forstadirektiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av
med|emsstaternas lagstiftning om varumarken.
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OHIM (Harmonization Office for the Internal Market), den myndighet som
adminigtrerar ansokningarna. EG-varumarket uppkommer endast genom
registrering och ger skydd i dlalandernainom EU. En skillnad fran svensk
varumarkesrétt & att OHIM endast granskar att ansdkan uppfyller de formela
kraven och att det inte foreligger négra absoluta registreringshinder, vilka avser
mérket i 9g. Nér ansbkan offentliggjorts & det upp till den enskilde
varuméarkesinnehavaren at invanda mot ansdkan om den gor intrang i hans ddre
réttighet.”® Varumérket ersétter inte den nationdla varumérkesrétten, utan
systemet kommer att fungera pardldlt med denna. En del néringsidkare kanske
inte finner det nddvandigt att ha ett varuméarke skyddat i alla medlemsstater, 3
kan varafalet om han endast sdljer sina produkter i ett endaland och dafinner att
den nationella regleringen ger tillréckligt skydd.

™ Rédets forordning 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérket.
"® Gevers Florent, Tatham David, The Opposition Procedure in the Community Trade Mark
System, [1998] E.l.PR. 22, s. 22F.
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8 Grundlaggande begrepp inom
Immaterialratt under artikel 36
RF, med sarskild inriktning pa
varumarkesratt.

8.1 Inledning.

Enligt atike 222 skal besdmmesernai RF inte ingripai medlemsstaternas
egendomsordning. Egendomsordningen innendler bl. a. de nationdlareglernaom
immateridrétt. Det innebér att medlemsstaterna gdvai princip besdmmer
innendlet i landets immateridrétt och den kan darfor skiljasig & melan
medlemsstaterna.

De olikaimmateridrétterna ger innehavarna skilda typer av ensamrétter,
réttshavaren kan bl. a. hindra vissa forfaranden fran andra n&ringsidkare. En
vaumakesnnehavare i Sverige har t.ex. rét att hindraforsdljning av andra varor
under ett forvaxlingsbart kannetecken.”” Det finns en tanke bakom
immeateridrétten, att frémja den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhdllet
genom ait ge naringsdkare ensamréit till det de skapat. Samtidigt som de
nationdlareglerna skapar legda monopol, sadgar RF att gemenskapen skal ha
en gemensam marknad dér ala kvantitativa importrestriktioner och dtgérder med
motsvarande verkan skall avskaffas.”® Det finns dltsd en tydlig motsittning mellan
immateriarétten och den friarorligheten for varor.

Artike 36 tilldter medlemsstaterna ait behdla vissa forbjudna digarder enligt
artikel 30 om de skyddar industridl och kommersidl &ganderétt, och inte utgor ett
medd for godtycklig diskriminering dler innehdler en fortackt

handel shegransning. EGD har forsokt att |6sa konflikten mdlan den gemensamma
marknaden och artikel 222 genom en tolkning av artikel 36. Domstolen kom fram
till att immateridlarétigheters existensinte paverkas av EG-rétten, medan
utbvandet av dessa déremot kan tréffas av EG-réttdiga regleringar.” Utdvandet
av enimmateriel rétighet kan darfér stridamot

t. ex. konkurrensbestémmelsernai artikel 85 eller 86 RF.

T A8VML.
8 Artikel 2-3 och 30 RF, se avsnitt 4.1 och 4.2 ovan.
® Oliver, aa, s. 249.
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8.2 Existens och utdvande.

8.2.1 Inledning.

Som ndmnts ovan |6ste domstolen konflikten mellan artikel 222 och artikel 30-36
genom att skilja paimmateriella rétigheters existens och utdvande. Den forgta
gangen som domstolen drog denna skiljelinje var dock i ett réttsfall som
behandlade konkurrensrétt, Consten and Grundig v Commission.®® Det var
fors i réttsfallet Deutsche Grammophon® som EGD bérjade tillampareglerna
om fri rorlighet for varor vid beddmning om huruvida nationdlaimmateriela
réttigheter strider mot gemenskapsrétten, men skiljelinjen mellan existens och
utdvande behdlls.

8.2.2 Consten and Grundig v Commission.

Rétsfdlet Consten and Grundig gdlde bl. a tolkning av artikel 85 RF. Detva
foretagen Consten och Grundig ansdkte hos EGD om ogiltigférklarande av et
kommissionsbed ut d&r Kommissionen funnit ait et par avtd mellan de bada
foretagen stred mot artikel 85 RF. Grundig var ett tyskt foretag som side radio-
och TV-gpparater m.m. och var innehavare av bl. a varumérket GINT som
aerfanns pa foretagets produkter. Det franska foretag Consten som hade ingéit
ett exklusivt ensamaerforsdjaravta med Grundig, vilket

bl. a gav Congten rétt att sdlja Grundigs produkter i Frankrike, registrerade i eget
namn efter Gverenskommelse med Grundig varumérket GINT i Frankrike.
Consten utfaste Sg ait Gverlataregistreringen till Grundig dller avregistrera mérket
ifdl ensaméerforsdljaravtaet upphorde. Ett annat foretag, UNEF, som kopte
Grundigs produkter i Tyskland och importerade dessatill Frankrike, anméde
Consten och Grundig till Kommissionen for brott mot artikel 85 RF med
hénvisning till de ovan namnda avtalen. Kommissionen fann et avtaen stred mot
artikel 85.

Jag tar endast upp den del av domen som gdler varumérket GINT. Consten och
Grundig hévdade att Kommissionens bed ut stred mot artikel 36, 222, 234
eftersom det hindrade Consten att utéva sina befogenheter under nationell
varumérked aggtiftning. Domstolen menade ait avakten med registreringen var att
hindra paraldlimport och avtaet som behandlade registreringen var &gnat att
begransa konkurrensen. Anvandandet av nationdlaimmateridlla réttigheter kan
mycket vd fdlaunder gemenskapsrétten enligt domstolen som hévdar &t de
aberopade artiklarna” ....do not exclude any influence whatever of Community

8 M8l 56 and 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] E.C.R. 299.
8 M8l 78/70 Deutshe Grammophon v Metro [1971] E.CR. 487.
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law on the exercise of nationd industria property rights”® Kommissionsbes utet
berorde endast utévandet av en immateridl réttighet och paverkade inte
uppkomsten av denna och var dérigenom helt Gverensstammande med reglernai
EG-rétten.

8.2.3 Deutsche Grammophon.

Foretaget Deutsche Grammophon tillverkade grammofonskivor och sdlde dessa
genom dotterbolag runt om i Europa. Ett annat féretag, Metro, kpte upp skivor
som Deutsche Grammophon hade exporterat till Frankrike och forde tillbaka dem
till Tyskland samt salde dessatill Iagre priser &n Deutsche Grammophon och dess
dotterbolag. Deutsche Grammophon stdmde Metro enligt den tyska

upphovsréttd aggtiftningen och utverkade ett forbud for Metro att sélja skivorna.
Metro 6verklagade domen och den hiégre domstolen bestdmde sig for att
rédfraga EG-domstolen enligt artikel 177 RF.

Déa domstolen konstaterat att anvandningsomradet for artikel 85 inte tackte
situationen ifréga bed 6t domstolen att &ven andraddlar av gemenskapsrétten
maste beaktas och specidllt da reglernaom fri rorlighet for varor. Enligt domstolen
& det genom artikel 36 klart att; ”... dthough the Treaty does not affect the
existence of rights recognized by the legidation of a Member State with regard to
industrid and commercid property, the exercise of such rights may nevertheless
fdl within the prohibitions laid down by the Treaty."®®

Rétsfalet Deutsche Grammophon gdlde bes@mmeser i nationdll
upphovsréttd aggtiftning, men domstolen anvénder generdlatermer och talar om
immateridlarétigheter i sort da den skiljer mellan existens och utévande. Ett
rétsfal dér denna dskillnad gjordesi samband med en beddmning om huruvida
nationella varumérkesregler stred mot reglerna om friarorelser for varor inom
gemenskapen & Terrapin v Terranova.® Domstolen anvéander en formulering
som & snarlik deni Deutsche Grammophon.

8.2.4 Kommentar.

Domstolen skiljer altsd mellan immateridlla réttigheters existens och utévande.
Nationdllaregler som behandlar uppkomst och annat som endast berér existensen
av rétigheter & nationdla angeldgenheter och faler utanfor EG-rétten enligt

artikel 222 RF. Ut6vandet av en immateriarétt kan déaremot strida mot
gemenskapsréttdiga regler men behdver inte gora det. Det kan vara et till&tet
utdvande. For att undantag enligt artikel 36 skall kommaifraga maste den regel
som begransar samhandeln ha for avakt at skydda den immeateridla réttighetens

¥ M8l 56 and 58/64 Consten and Grundig v Commission, s. 345.
% M8l 78/70 Deutsche Grammophon [1971] E.C.R. 487, stycke 11.
8 M8 119/75 Terrapin v Terranova [1976] E.C.R. 1039.
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sirskilda andamdl % Atskillnaden mellan existens och utévande har blivit utsatt for
mycket och stark kritik. En stor del av kritiken gér ut pa att en réttighet knappast
kan anses existera och inte har mycket vérde om den inte kan utbvas. Tritton
menar att ett forbud att utbva en immateriarétt innebér at en vasentlig dd av
lagen inte kan anvandas. Dettainnebér ait forbudet angriper lagens géva
existens® Oliver menar dock att skillnaden blir mer logisk om man byter ut
termen existens mot "core rights’ och utdvande mot "andllary rights’.
Karnréttigheterna utgors da av det som & varje immateriaréits sarskilda andamd
och dessa skyddas av férdraget, medan de underordnade réttigheterna faller
utanfor.®’

Det g& inte att gora en askillnad mellan en réttighets existens och dess utévande,
enligt Korah, eftersom réttighetens existens utgors av dlade sétt den kan utdvas
pa. Da denna uppdening & logiskt omajlig har domstolen skapat et flexibelt
ingrument, vilket kan anvandas for att utvecklalagen och minskaimmateriarétters
varde®®

8.3 Begreppet “specific subject-matter”.

8.3.1 Inledning.

| réttsfalet Deutsche Grammophon, som beskrivits ovan, anvénder EGD
begreppet " specific subject-matter” i samband med beddmningen hur olika
immateridréter skal behandlas med hansyn till principen om fri rorlighet av
varor.®* Domstolen konstaterar, som namnts ovan, att det endast & nationella
bestdmmelser som reglerar utdvandet av immateridrétter som kan strida mot
reglernai RF. Utdvandet av en immateriarétt kan ju innebéra att
réttighetsinnehavaren stoppar andra né&ringsidkare fran att bedriva
gransiverskridande handel. De nationella reglerna kan da anses stai strid med
artikel 30 RF. Enligt artikel 36 RF kan undantag fran artikel 30 goras for att
skyddaindudtriell och kommersidl &ganderétt. | Deutsche Grammophon sager
domstolen att undantag enligt artikel 36 endast kan goras for nationdlaregler vars
syfte & att skydda sdana réttigheter som utgor immateridréttens sirskilda
andamdl. Domstolen gick inte ndrmare in painneborden av begreppet, men
senare réttsfal har visat att vad immateridréttens sarskilda andamd &, bestams
separat for varje specidl typ av immateridréit.

% Se avsnitt 8.3.

% Tritton Guy, Intellectual Property in Europe, 1996, s. 292.

¥ Oliver, aa., s. 249.

% Korah Valentine, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 1997, s.
217f.

8 M8l 78/70 Deutsche Grammophon (se not 81), stycke 11.
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8.3.2 Varumarkesrattens sarskilda andamal.

Domstolen har beskrivit innendlet i varumérkesréttens sarskilda andamd | ménga
olikaréttsfal pavarumérkesomrédet. Jag tankte ta upp et dar begreppets
innebord tydligt framgér, némligen Centrafarm v Winthrop.®

Centrafarm kopte upp ett [ékemeddl med varumérket "Negram” i England och
importerade det till Nederlanderna. Winthrop &gde rétten till varuméarket Negram
i Nederlanderna och salde |akemedlet dar. Centrafarm hade kopt 1akemedlet av
ett foretag som tillhérde samma koncern som Winthrop och utnyttjade vid
importen den |3ga prisnivan i Storbritannien. Winthrop anvande sig av nationdlla
varumérkesregler for att hindra Centrafarms forsdjning i Nederl&nderna.

Domgtolen kongtaterade att g existensen, men vd utbvandet, av en immateridréit
enligt nationdll lag kan paverkas av forbudeni RF. | likhet med Deutsche
Grammophon uttalade domstolen sedan att artikel 36 endast tilldter undantag
fran principen om fri rorlighet for varor for sddana regler som har for avsikt at
skydda réttighetens sirskilda éndamd. Dérefter angav EGD vad som utgor
varumarkesréttens sarskilda andamdl:

"Inrdation to trade marks, the specific subject-matter of the indudtrid property is
the guarantee that the owner of the trade mark has the exdusiveright to use that
trade mark, for the purpose of putting products protected by the trade mark into
circulation for the firg time, and is therefore intended to protect him againgt
competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trade
mark by sdling products illegelly bearing that trade mark.”**

Domgolen fann till 94 att det strider mot RF och principen om fri rérlighet for
varor att anvanda nationell immateridréttdagdiftning for att hindraforsdjning av
varor som sdtsi en annan medlemsstat av varumérkesinnehavaren dler med hans
samtycke.

Varumérkets sirskilda andamd medfor adltsa att nér produkten lovligen placerats
pa marknaden har varumarkesinnehavaren konsumerat sina réttigheter till den
varumarkesmérkta produkten.

| avsnittet 6.1 ovan angavs olika aspekter pa varumarkets funktion. Enligt det
avsnittet skl ett varumarke sarskilja producentens varor fran andra
néaringsdkares och det kan ségas ha fyra skilda funktioner: marknadsstyrande-,
ursprungs-, individudiserings- och garantifunktion. Dessa funktioner skyddas
relativt vl i EG-rétten med hénsyn till den definition av varumérkets sarskilda
andamd som EGD skapat. Det & endast varumarkesinnehavaren som far placera
en produkt med hans varumérke pa marknaden for forsta gangen. Det skyddar i
gtor utstrackning den viktiga goodwill som kan finnas férknippad med mérket.
Men det finns numera vissa Situationer da &ven en annan naringsidkare &n

% M8l 16/74 Centrafarmv Winthrop [1974] ECR. 1183.
' M8l 16/74 Centrafarmv Winthrop (se not 90), stycke 8.
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producenten kan anbringa varumérket pa produkten. Denna majlighet kommer att
undersokas nérmare i avanittet om ompaketeringsproblematiken.

Det finns skilda sikter om vad som utgor varuméarkets grundlaggande funktion
och syfte, vilket kan ledatill att domstolens definition inte passar in padla
Stuationer. Domstolens definition técker t. ex. sékerligen inte ala aspekter av
funktionerna némnda ovan. EGD har ocksa successivt utvecklat inneborden av
begreppet " specific subject-matter” genom flerarétsdl. Definitionen i
Centrafarm-avgbrandet & inte absolut dler dlmangiltig. Den har utformats for att
|6sa ett specidlt problem i en pecifik Stuation. Utformningen av definitionen har
variera fran fdl till fal i domstolen, beroende pa vilket problem domstolen har
haft att 16sa*? Enligt Beier framgér det av detta att begreppet ”specific subject-
meatter” & inte detsamma som immateridréttens "essentid content” dler gdva
karna. Domstolen skulle inte ha behtrighet at gora en sdan abstrakt definition av
immateridréttens vasentligaste bestéhdsdelar.*® Eftersom det inte finns négon
uttdmmande definition kan begreppet anpassas efter den Stuation som fordigger,
vilket kan vara fordelaktigt, men det leder samtidigt till osskerhet om réitsfallets
utgéng 3 snart det finns ndgon killnad i omsténdigheternai fallet.®

% Marenco Giuliano och Banks Karen, Intellectual Property and the Community Rules on
Free Movement: Discrimination Unearthed, (1990) 15 E.L.Rev. s 224, s. 230ff.

% Beier Friedrich-Karl, Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal
European Market, 21 1.1.C. 131 (1990), s. 148.

% Tritton, aa., s. 295.
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9 Varumarkesrattslig
konsumtion enligt artikel 36 RF.

9.1 Inledning.

Varumarkesrétten innebér bl. a att det & endast varumérkes nnehavaren som har
rét att sittavaran i cirkulation pa marknaden for forsta gngen. Konsumtion av
en varumarkesréttighet medfor att nér varumérkesinnehavaren har placerat den
mérkta produkten pa marknaden kan han inte paverka den fortsatta hanteringen
av varan, hans befogenheter & konsumerade. Det finns olika former av
konsumtion, vilka har beskrivits ovan under avanitt 6.4.1. Inom EU tillampas en
princip om unionsvid konsumtion av varumérkesrétigheter.®® Det & alltsi en form
av regiond konsumtion.

Jag kommer at anvanda vissaréttsfal som géller andraimmateridréiter an just
varumarkesrétt for at illustrera sarskilda aspekter av konsumtionsprincipen,
eftersom manga av de principer som réder inom andra omraden av
immateridréiten & tillampliga dven pa varumarkesrét.

9.2 Deutsche Grammophon.®®

Bakgrunden till dettaréttsfall redogjordes for under avanitt 8.2.3. Genom detta
réttsfal inférde domstolen konsumtionsprincipen i EG-rétten. Domstolen menade
att om det var tillatet att hindraimport av varor frén en annan medlemsstat dér de
SAtsav réttighetsinnehavaren dler med hans samtycke enbart p.g.a. att varorna
inte marknadsforts i importstaten (vilket var mgjligt enligt tysk réit), skulle det leda
till att de nationella marknadernaisolerades. Detta skulle strida mot fordragets
egentliga syfte, ndmligen att forena de nationdlla marknadernatill en enda
gemensam marknad. Enligt domstolen kan syftet inte uppnds om det & majligt for
medborgare at dela upp marknaderna och astadkomma goditycklig diskriminering
och dolda hande srestriktioner mellan medlemsstaterna.

Domstolen kongtaterade dutligen att det skulle strida mot reglerna om fri rorlighet
for varor om en innehavare av en immateridrétt skulle kunna anvanda sna
réttigheter enligt nationdll lagdtiftning for att hindraimport av varor fran en annan

* Set. ex. mé8l 16/74 Centrafarmv Winthrop [1974] E.C.R. 1183.
% M8 78/70 Deutsche Grammophon v Metro [1971] E.CR. 487.
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medlemsstat, dér produkterna sattsi omlopp av réitighetsnnehavaren dler med
hans samtycke, enbart p.g.a. at de inte marknadsfortsi importstaten.

9.3 Centrafarm v Winthrop.®’

Innendleti Centrafarm v Winthrop har redogjorts for i avsnitt 8.3.2. Deutsche
Grammophon gdlde ju egentligen upphovsrétt &ven om mycket av det
domstolen kom fram till & tillampligt inom hdlaimmateriaréitsomradet. Men i
Centrafarm v Winthrop dog domstolen klart och tydligt fast att
konsumtionsprincipen i EG-rétten &ven gdller for varumérkesrétt.

Domstolen konstaterar att det foreligger ett hinder mot den friarérligheten for
varor om nationdl varumérkesrétt inte anser att mérkesinnehavarens réttigheter
konsumeras da varan sdjsi en annan medlemsstat. Det gar inte att rétfardiga
detta hinder om varan marknadsforts i exportmediemsstaten av
varumérkesinnehavaren eler med hans samtycke pa ett sadant Siit att det inte kan
varafrégaom missbruk av, dler intrang i, varumérkesrétten. Det kan dltsai detta
fdl inte medges undantag enligt artikel 36 RF. Reglerna utgdr inte en del av
varumarkets sarskilda andamal. Domstolen pdpekar sedan samma sak som i
Deutsche Grammophon, ndmligen att det skulle varamgjligt ait dela upp de
nationdla marknaderna om varumérkesnnehavaren kunde hindraimport.

Domgolen dutsats & 7 ... the exercise, by the owner of atrade mark, of the right
which he enjoys under the legidation of a Member State to prohibit the sde, in
that State, of a product which has been marketed under the trade mark in another
Member State by the trade mark owner or with his consent is incompatible with
the rules of the EEC Treaty concerning the free movement of goods within the
Common Market.”*®

9.4 Merck v Stephar.”

Merck sdlde ett 1akemedd i bade Itaien och Nederlanderna, men hade endast
patentskydd i det Sistndmnda landet da foretaget av olika anledningar inte kunde
fapatent i Itdien. Stephar kopte upp lakemedlet i Italien och sdlde det
Nederlanderna. Merck ville anvanda patentet i Nederlanderna for att hindra
importen, men EGD fann att det kunde foretaget inte gora.

% M8 16/74 Centrafarmv Winthrop [1974] ECR. 1183.
% M8l 16/74 Centrafarmv Winthrop (se not 97) stycke 12.
% M8l 187/80 Merck v Stephar [1981] E.C.R. 2063.
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Né&r Merck sllde sinavaror i Itdien utnyttjade fortaget sin réit at vara den forsa
som placerade varan pa marknaden, men dérefter var réttigheterna konsumerade.
Merck valde att sdlja produkterna pa en marknad utan patentskydd och fick dg,
enligt domstolen, ta konsekvenserna av detta. Detta rétsfall innebér altsa at
immateridrétten konsumeras &ven i det fal davarken rétighetsinnenavaren i
importstaten ler négon med hans samtycke kan faimmateriarétdigt skydd i
exportlandet.

Domstolensdutsatsi Merck v Stephar & tillamplig pa dlaomraden inom
immateridratten.™® Korah & kritisk mot domen och pépekar bl. a. risken att
|&kemedd Sforetagen inte langre vill slja sna produkter i 18nder utan patentskydd.
Det skulle kunna dela upp marknaden pa ett alvarligare sétt 8n skilda
prisnivéer.!*

9.5 Pharmon v Hoechst.!%?

Hoechst &gde patentréttigheternartill en medicin i Tyskland, Nederléndernaoch
Storbritannien. Ett foretag i Storbritannien fick en tvangdicens frén myndigheterna
att tillverka och sidja medicinen inom landet, men trots det sl de foretaget medicin
till Pharmon, vilket avsdg ait silja den inkdpta medicinen i Nederlanderna.
Hoechst stamde Pharmon for intrang i dess nederlandska patent och dutligen
tillfrégades EG-domstolen. Frégan var om artikel 30 och 36 RF hindrar
tilldmpningen av nationdlaregler vilkager patenthavaren réit att hindra férsdjning
av varor som tillverkatsi en annan medlemsstat med hjap av en tvangdicenstill
ett pardldIt patent tillhérande sasmma réttighetsnnehavare.

Domgolen hénvisar till konsumtionsprincipen, ndmligen ait enligt artikel 30 och
36 kan en réttighetsnnehavare inte anvanda nationdla regler for att hindraimport
av varor vilkalovligen sdtsi en annan medlemsstat av réttighetsinnehavaren dler
med hans samtycke eller av en person som & ekonomiskt dler legat beroende av
honom. Men n& myndigheterna har gett négon en tvangdicens kan inte
patentinnehavaren anses ha gett Stt samtycke till licensnnehavarens agerande.
Domstolens dutsats blir att artikel 30 och 36 inte hindrar patentinnehavaren fran
at anvanda nationdlaregler for at hindraférsdjning av varor som tillverkatsi en
annan medlemsstat med hjap av en tvangdicenstill et av innehavarens egna
pardldla patent.

Det foreligger dltsainget samtycke davarormnatillverkatsi den andra
medlemsstaten med hjap av en tvangdicens. Det spelar ingen roll enligt domstolen

% QOliver, aa, s. 265.
01 Korah, aa s. 220f.
12 M & 19/84 Pharmon v Hoechst [1985] E.C.R. 2281.
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om tvangdicensen innehdler et exportforbud dler om patenthavaren har rét till
roydties enligt licensen.

9.6 Kommentar.

Né&r en varamarknadsfors i en annan medlemsstat av réttighetsnnehavaren dler
av ndgon med hans samtycke & varumérkesrétten konsumerad och han kan inte
anvanda sina rétigheter enligt nationdll lag for att hindra &erimport eler
pardldlimport fran den marknaden. Konsumtionsprincipen dppnar altsa
mdjligheten till pardldlimport inom EU:s gemensamma marknad. Detta & av
intresse da prisskillnaderna kan vara vasentliga mellan olika delar av omrédet,
specidlt nér det fordigger Satliga prisregleringar som tvingar ner priserna. Detta
Kker t. ex. med |&kemedd inom fleralander. Skillnader i prisnivakan gora
pardldlimport mycket |6nsam, eftersom pardldlimportoren kan erbjuda samma
vara(dler i princip sammavard) till ett |&gre pris, utan att behdva 1agga ner
kostnader pa forskning och utveckling.

Som framkommit av rétsfallen ovan gdler konsumtionsprincipen &ven davaran
marknadsforsi ett land utan immeateridréttdigt skydd, men inte vid import av
tvangdicendtillverkade varor. | det sstndmnda falet foreigger ju inget samtycke
till marknadsféring i den andra medlemsstaten.

Konsumtion intréder enligt domstolen endast om varan marknadsfértsi den andra
mediemsstaten av néringsidkaren gav dler av ndgon med hans samtycke.
Domgtolen har i senare réttsfdl forandrat ordalydelsen i samtyckesdelen genom
at 1aggatill att konsumtion aven intréffar vid marknadsforing av négon som &
ekonomiskt dler legat beroende av mérkesinnehavaren.'® Innebérden av att vara
ekonomiskt beroende kan tankas vara att foretagen tillhdr samma koncern dler
har liknande ekonomiska forbindel ser. Legdt beroende kan férekommai
Stuationer med en licenstagare dér licensgivaren har visst inflytande Gver
marknadsforing m.m.. | dennatyp av Situationer anser Tritton at ndgot uttryckligt
samtycke inte behdver ges. Foretagen anses ha gett Sitt samtycke och deras
réttigheter & konsumerade™

| réttsfallet Polycolor® Klargjorde HD at konsumtionsprincipen galler enligt
svensK rétt och dérmed & pardldlimport mdjlig. Konsumtion kan ske, enligt HD,
om varumérkesinnehavaren i importlandet & en representant for
varuméarkesinnehavaren i exportlandet dler innehar varumérket pa hans vagnar
dler intar en helt ogdvstandig gdlining gentemot densamme. Det forefdler som
om Pehrson anser att EGD:sregler gér lite langre an de svenska och i hogre grad

1% set. ex. m8l 19/84 Pharmon v Hoechst [1985] E.C.R. 2281, stycke 22.
1% Tritton, aa, s. 297.
105 NJA 1967 s458, se avsnitt 6.5.2 och 6.5.4 ovan.
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tilléter paraldlimport. Men han menar samtidiigt att det & mgjligt att konsumtion
skulle anses fordliggai Sverige aven vid svagare samband mellan foretagen én
"hdt ogavaandig gdining”. Det & oklart om Polycolor skall anses vara ett
grandfal, men Pehrson menar ait det inte finns ndgot i domen som tyder paait sa
& fellet !

Numera & dock Sverige medlem av Europeiska Unionen vilket ger EGD:s
avgoranden inflytande dver réttsutvecklingen &veni Sverige. Men det & anda
intressant att diskutera om Sveriges réttspraxis overensstdmmer med EGD:seler
inte.

1% pehrson, a.a., s. 316ff.
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10 Gemensamt kommersiellt
ursprung.

10.1 Inledning.

Frégan hur konflikter melan tva fristéende pardldla varumérkesrétter som har ett
gemensamt ursprung skal 16sas har behandlats av EG-domstolen i négra
intressanta fall. | det forstafallet, Hag 1'”, forefll det som om domstolen hade en
ganska negativ ingdlning till varumérkesréttigheter och inskrankte betydligt
mdjligheternattill att Skydda dessa. Senare praxis som utvecklats vid EGD tyder
paat domstolen i alt hogre grad accepterar varumarkesréttigheter och erkanner
deras stora ekonomiska betydel se.

10.2 Hag I.'*®

Foretaget Hag AG &gde sedan borjan pa 1900-talet rétten till varumérket
KAFFEE HAG i Tyskland, Belgien och Luxemburg. Varumérkesrétternai
Begien och Luxemburg dverl&still ett hel&gt dotterbolag 1935, Hag/Bdgium.
1944 konfiskerades konfiskerades Hag/Belgium och dess varumérkesréttigheter
eftersom det ansags vara fiendeegendom. Hag/Belgiums varumérkesréttigheter
Overlés et anta ganger och kom dutligen ait innehas av foretaget Van Zuylen
Fréeres. Det tyska foretaget Hag AG borjade pa 70-talet silja kaffe under
varumarket KAFFEE HAG i Luxemburg och Van Zuylen Fréres ssamde
foretaget for varumérkesintrang. Den nationella domstolen fragade EGD om EG:s
konkurrensregler eler reglernaom fri rorlighet fér varor hindrar en
varumérkesinnehavare i en medlemsstat fran at motsitta sig import av varor med
ett identiskt varumarke frén en annan medliemsstat nar varumarkena fran borjan
tillhdrde samma &gare.

EG-domstolen menar att varumérken kan ledartill en uppdelning av marknaden,
sarskilt eftersom varumérken inte & tidsbegransade. Om det vore mgjligt att
hindraimport skulle nationella marknader kunnaiisoleras, vilket, enligt domstolen,
strider mot RF:s mdl att skapa en gemensam marknad. Domstolen kommer till
dutsatsen ait det strider mot reglerna.om fri rorlighet for varor att hindra
forsdjning av importerade varor endast p.g.a. att de har ett varumérke som &
identiskt med et i importlandet om varumérkena har gemensamt ursprung.

" M8 192/73 Van Zuylen Fréresv Hag AG [1974] ECR. 731.
1% Senot 107.
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Domstolen fastd og ocksa att en tredje part som kdper upp varor fran en
varumakesinnehavare har sammarétt att silja dessai en annan medlemsstat som
méarkesnnehavaren gdv.

Domeni Hag | kom ait bli mycket uppmérksammead och kritiserad. Det fanns
ingen koppling dls mellan de bada foretagen i malet och att da forbjuda
varumarkesinnehavaren att hindraimport av varor med ett identiskt varumérke
med motiveringen at de har ett gemensamt ursprung har inget st6d i
varumérkesrétdiga principer.'® Domstolen fann altsi att trots &t varornainte
hade satts pa marknaden av varumérkesinnehavaren eller med hans samtycke
kunde import ske. Varumérkets funktion, att ange ursprunget till varan, 16pte stor
risk att undergravas, men enligt domstolen kunde konsumenterna upplysas pa
andra sitt. Den stora skillnaden melan principen om gemensamt ursprung och
konsumtionsprincipen, & att den senare bygger pa samtycke medan den forra
intrader &ven vid tvangsvisa uppde ningar.™*°

10.3 Terrapin v Terranova.'**

Dettarétsal skiljer sig fran situationen som forddg i Hag | eftersom det handlar
om tva varumérken som liknar varandra, men g & identiska, och som har
uppstétt helt oberoende av varandra. Ett engelskt foretag ville registrera
varuméarket "Terrapin” i Tyskland. Det till&s inte enligt registreringsmyndigheten
eftersom likheten var for stor med foretaget Terranovas varumérken "Terra” och
"Terranovd’. Terranova ansbkte vid domstol om ett forbud mot Terrapin att
anvanda mérket "Terrapin” pa dess produkter.

EG-domstolen menadei likhet med Hag | &t en varumérkesinnehavare inte kan
hindraimport av varor nér varumérket pa de importerade produkterna kommer
fran sammakala, oavsatt om uppdelningen skett frivilligt ler genom tvang.
Varuméarkets grundléggande funktion & enligt domstolen redan undergravd
genom uppdelningen av mérket. Darefter kongtaterar domstolen att det &r till et
enligt artikel 30, 36 RF for ett foretag | en medlemsstat att hindraimport av varor
fran en annan medlemsstat, om varorna & forsedda med et varumérke som kan
forvaxlas med det som foretaget | importstaten ager. Detta géller under
forutsdtning at det inte finns nagot legalt dler ekonomiskt samband dller
konkurrenshegrénsande avtal mellan foretagen och att varumérkesréttigheterna
har uppstétt oberoende av varandra.

Det skydd mot férvaxlingsbara mérken som finnst. ex. i svensk rét'*?, kan dlts
enligt detta réitsfal fortfarande tillampas, men endast da varumarkena inte har

1% pehrson Lars, Common origin-principens uppgang och fall, NIR 1995510, s. 13.
"9 Oliver, aa, s. 185f.
M8 119/75 Terrapin v Terranova [1976] E.C.R. 1039.
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négon koppling till varandra antingen genom uppkomsten eler genom
agarforetagen. Det & dltsa klart att domstolens bedut vid denna tid medférde
ganska storainskrankningar i varumérkesrétten, sérskilt da principen om
gemensamt ursprung tillampades vid béde frivilliga och tvangsvisa uppdeningar,
och sidana uppdeningar som befann sig mycket 1angt tillbakai tiden. Domstolen
tog i dessafdl inte hdler sirskilt stor hénsyn till att varumérkenas
sarskiljningsformagariskerades at dlvarligt undergrévas.

10.4 Hag II1.**°

Bakgrunden till rétddlet Hag Il var densammasomi Hag |. Men i det nyare
réttsfallet hade foretaget Van Zuylen Fréres omvandlatstill ett foretag med namnet
SA CNL-SUCAL NV och borjat importera kaffe till Tyskland och for att sdlja
det under varumérket "HAG” . Innehavaren av det tyska varumérket HAG AG
stdmde SA CNL-SUCAL NV i syfte at hindraimporten. Domstolen
konstaterade forst att den ansdg det nédvandigt att ompréva den regel som
skapatsi Hag | med hénsyn till senare praxis avseende immateriarétt och fri
rorlighet for varor. Domstolen erkénner i detta réttsfall att varumarken & ett
viktigt konkurrensmedd. Det & mycket viktigt for foretagen att konsumenterna
kan lita pa kvalitén hos produkterna och kan skilja pa dem genom olika mérken.
Enligt domstolen maste varumérkets "essentia function” tasi beaktande for att
avgora vad som egentligen utgér mérkesinnehavarens réit enligt varumérkets
sarskilda andamd. Varumarkets grundldggande funktion & att garantera den
méarkta varans ursprung och méjliggora for konsumenter ait skilja varan fran
andratillverkares.

Domstolen siger att den avgorande faktorn & att den nationdlle mérkeshavaren
inte har samtyckt till marknadsféring i en annan medlemsstat av produkter med ett
forvaxlingsbart mérke som framstdlts och sdts av en gentemot honom oberoende
naringsidkare. Om méarkesinnehavaren inte f& hindraimport i en sadan situation,
kan varumérkets "essentia function” varai fara, da kundernainte langre kan
identifiera varifran en produkt harrdr. Det & enligt domstolen méjligt att forhindra
import i dessafal &en om varumérkena en gang hade gemensamt ursprung men
har skilts & genom expropriation.

Domen innebé en andring av praxis, men eftersom formuleringen & mycket
kasuigtisk uppstar fragan hur 1angt den egentligen strécker sig. Domstolen forfaler
dock vardesitta varumérkets funktion i hogre grad i dettaréttsfall jamfért med
tidigare praxis. Det framgar klart att en varumérkesinnehavare kan skydda sig mot
import av varor med ett identiskt varumérke fran en annan n&ringsidkare da
mérkena skilts & genom expropriation. Daremot & det osakert om domen

M2 48 VML.
3 M8 C-10/89 SA CNL-Sucal NV v Hag GF AG [1990] ECR. I-3711.
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innebdr att principen om gemensamt ursprung Overgivits &ven vid frivilliga
uppdel ningar; domstolen pdpekar ju ait den avgorande faktorn var att det inte
forelag nagot samtycke fran den nationella varumérkesinnehavarens sida.

10.5 Ideal-Standard.!'*

Bakgrunden till dettarétsfal var till skillnad fran Hag | och Hag 11 en frivillig
uppdelning av ett varumérke. The American Standard group innehade varumérket
"|ded Standard” i bade Tyskland och Frankrike for varme- och
sanitetsanldggningar. | Tyskland dgdes varumérket av foretaget 1deal-Standard
GmbH, vilket dock inte langre producerade varmeanlaggningar. Det franska
varumérket betréffande varmeanl&ggningar overléstill ett franskt bolag, vilket
ingick i en koncern utan ndgon som helst forbindese med The American Standard
group. Nér ett bolag ur den franska koncernen borjade silja varmeanléggningar i
Tyskland under varumérket ” Ided Standard” stamde | deal-Standard GmbH
bolaget for varumérkesintrang. Fragan var om det var tillétet ait hindra det franska
bolaget att anvanda varuméarket med hanvisning till forvaxlingsrisken.

Domstolen redogor i domskaen for innehdlet i konsumtionsprincipen. Denna
innebér att det & inte tilldtet for en varumérkesinnehavare att hindraimport med
hanvisning till nationdl varuméarkesrétt da varorna sdtsi exportstaten av
varuméarkesinnehavaren §dv dler med hans samtycke. Detta gdler &ven da
innehavarna av varumérket i de bada staterna & ekonomiskt férbundna. Denna
regd aventyrar, enligt domstolen, inte varumérkets funktion, vilken & att garantera
att dlaméarktavaror kontrolleras av samma foretag, vilket dessutom ansvarar for
varornas kvdité. Domstolen poangterar att det & méjligheten att utéva kontrall
Over kvditén som & avgdrande, inte det faktiska utdvandet. Artikel 30 och 36
RF till&er dltsdinte at import hindras p.g.a. varumarkesrétt nér mérket befinner
99 under gemensam kontroll.

Domstolen menar at konsumtionsprincipen & inte tillamplig da varumérkesrétten
overforstill et foretag utan ndgon ekonomisk koppling med siljaren av mérket.
Det resonemang som domstolen forde om innehavarens samtycke och om
varumérkets grundldggande funktion i Hag 11 & tillémpligt oavsett om varumérket
delades upp p.g.a myndighetsférordnande dler genom et (frivilligt) avtd.
Domgolens dutsas blir: ... there is no unlanful redtriction on trade between
Member States within the meaning of Articles 30 and 36 where a subsdiary
operating in Member State A of a manufacturer established in Member State B is
to be enjoined from using as a trade mark the name’Idedl Standard’ because of
the risk of confusion with a device having the same origin, even if the manufacturer
islawfully usng that namein his country of origin under atrade mark protected
there, he acquired that trade mark by assignment and the trade mark origindly

"4 M8 C-9/93 IHT Internationale Heitztechnik v Ideal Standard [1994] E.CR. I-2789.
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bel onged to a company &ffiliated to the undertaking which, in Member State A,
opposes the importation of goods bearing the trade mark * |deal Standard’."**

10.5.1 Innebo6rden av domen i | deal-Standard.

Detta réttsfdl, vilket avgjordes av EG-domstolen i plenum, innebér att principen
om gemensamt ursprung har 6vergivits. Det & dltsatillétet enligt EG-rétten at
med hanvisning till Sn varumérkesrétt hindraimport av méarkta varor nér de bada
varuméarkena har gemensamt ursprung och har skilts & antingen genom
myndighetsingripande dler genom en avta suppgorelse. Det far dock inte finns
nagra ekonomiska band mellan innehavarna.

Det finns olika uppfattningar i doktrinen om innebdrden och konsekvenserna av
réttfalet |deal-Sandard. Pehrson skriver att domstolen endast konfirmerar den
gdlande konsumtionsprincipen och att réttsfalet inte innebér ndgon forandring i
densamma. Déremot motiverar domstolen, enligt Perhrson, huvudregeln mer
utforligt an tidigare genom att hévda att det maste varamdjligt for
varumérkesinnehavaren att kontrollera de mérkta varornas kvalité."'® Det framstér
som om Oliver har tolkat rétsfallet ndgot annorlunda. Han anser att
konsumtionsprincipen & i fara. Domstolen betonar, enligt Oliver, kvditetskontroll
igdlet for det som & grundléggande i konsumtionsprincipen, namligen samtycke.
Det frangt& som om Oliver menar att domskden inte Gverensstammer med
grundtanken bakom konsumtiongprincipen, att de nationella varumérkesrétterna
skall betraktas ur hela den gemensamma marknadens synvinkel. Han anser &ven
att domen kan missgynna konsumenterna, eftersom den majliggor uppdelning av
marknaden och hindrar paralelimport. Om domstolen hade funnit ait
konsumtionsprincipen tackte detta rétsfall, sa hade det enligt Oliver lett till att
mycket favarumérken splittrades och det hade enligt honom varit betydligt
fordelaktigare for konsumenterna™'’ Pehrson framstér som positiv till utgéngen i
réttsfallet och den férstérkning av varumérkesrétten som det innebér, medan
Oliver forefaler oroad Gver de konsekvenser som réttsfallet kan fa for
utvecklandet av den gemensamma marknaden.

Mgjligheten ait hindraimport pa varumérkesréitdiga grunder enligt regeini 1deal-
Standard gdler endast da det inte foreligger ndgot ekonomiskt band mellan
innehavarna av varumérken. Vad som egentligen utgor ett ekonomiskt band
beskrivsinte sirskilt tydligt i réitsfalet. Enligt Pehrson skall sasmmatyp av
beddmning ske har som gjordesi det svenska Polycolor-falet.™® Pehrson anser
det mgjligt att EG-domstolen kan finna ekonomiska band foreligga da det finns ett
visst dgarinflytande mellan foretagen dller da det forekommer en perdurerande

5 M8 C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard , stycke 60.

1% Perhrson Lars, Common origin-principens uppgang och fall, NIR 1995 s 10, s. 19f och 22.
" Qliver, aa, s. 281ff.

8 Se avsnitt 6.5.2 och 6.5.4. ovan.
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avtasrétdig rddaion mellan foretagen. Kravet pa styrkan i relationerna & osskert,
men det & enligt Pehrson rimligt att det avgorande for relationens styrka utgors av
den omstandigheten att Gverl &taren kan kontrollera vilka varor som sdljs under
mérket och vilken kvalité dessa har.'™®

19 pehrson Lars, Common origin-principens uppgang och fall, NIR 1995 s 10, s. 20f.
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11 Ompaketerings- och
ommarkningsproblematiken.

11.1 Inledning.

| ompaketeringsfalen & det fraga om origina produkter eler " &kta’ varor som
paketeras om dler mérks om av en tredje part for att kunna marknadsforas i
importstaten. Trots att det & fragan om " akta’ varor medfor ompaketeringen
vissarisker for varumérkesinnehavaren. Produktens kvalité kan forsdmras och
den nyaforpackningen kan vara av |&gre sandard &n origindforpackningen. Detta
kan ge mérkesinnehavaren ddig publicitet och dérmed skada hans goodwill. Det
finns ocksa en risk at konsumenterna far svart att urskilja olika produkters
ursprung. Varumarkesinnehavaren har normat sett ensamrétt i nationd | lagdtiftning
att fasta varumarket pa produkterna, men kravet pafri rorlighet for varor mellan
medlemsstaterna har medfort att domstolen i vissafal har modifierat ensamrétten.
Grundernalades fast i tre réttsfall i dutet pa 70-talet och borjan pa 80-talet
(avsnitt 11.2-4 nedan), men efter varumarkesdirektivet (89/104/EEC) blev fragen
aktuel panytt och behandladesi bl. a. réitsfalet Bristol-Myers Squibb m. fl. v
Paranova (se nedan avsnitt 11.5).

11.2 Hofmann-La Roche.?®

Centrafarm hade kopt upp lékemedlet vaium i Storbritannien och paketerade
darefter om det i sorre forpackningar pa vilka varumérket Vaium fastes. Dessa
forpackningar importerades och sldes i Tyskland. Hoffman-La Roche &gde
réttigheternatill varumérket Vaium bade i Storbritannien och i Tyskland.
Produkten saldes dock i olika stora forpackningar i de bédalanderna. Hoffman-
La Roche stamde Centrafarm da det sistnamnda foretaget marknadsforde de
ompaketerade och ommérkta produkternai Tyskland.

Varumérkets sirskilda andamd & enligt domstolen att garantera

varumérkes nnehavaren den exklusiva rétten att anvanda varumérket forsta
gangen varan placeras pd marknaden, och skal darvid skydda mérkeshavaren
mot konkurrenter som forsoker utnyttja mérkets status och rykte. Men domstolen
menar att man maste beskta varuméarkets "essential function” for att avgraom
den exklusivarétten till&er innehavaren att forbjuda ommérkning efter det ait en
utomstéende part ompaketerat produkten. Domstolen beskriver innebtrden av

M8 102/77 Hoffman-La Roche v Centrafarm [1978] E.C.R. 1139.
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"essentid function” som s3 ”...to guarantee the identity of the origin of the trade-
marked product to the consumer or ultimate user, by enabling him without any
possbility of confuson to disinguish that product from products which have
another origin.”*#* Varuméarket skall alltsé forsakra konsumenten om att ingen
obehtrig har hanterat varan och paverka innehdlet. Domstolen konstaterar att
réttighetsinnehavarens rét at hindra sddan anvandning av varumérket vilken kan
forsvaga ursprungsgarantin utgor en del av varumérkesréttens sarskilda andamdl.
Déarfor kan réttighetsnnehavaren enligt artikel 36 RF férbjuda en importor att
marka om produkten med varumérket efter ompaketering.

Domstolen undersoker dérefter om detta kan innebéra en dold handel srestriktion
enligt andrameningen i artikel 36. Det kan foreigga en sadan handelsrestriktion
da en identisk produkt marknadsforsi olika forpackningar i olika medlemsstater,
och da réttighetsinnehavaren anvander varumérkesrétten for at hindra
ompaketering och ommérkning vilken inte paverkar ursprungsgarantin eller
innehdlet. Dettaleder enligt domstolen till frégan om huruvida ompaketeringen av
produkten paverkar varans innehdl. Domstolen menar at varansinnehdl
antagligen inte paverkas exempelvis da ompaketeringen endast berdr den yttre
forpackningen dler dvervakas av en offentlig myndighet.

Normalt sett kan altsd en varumérkeshavare hindra ommérkning med hans
varuméarke efter ompaketering av produkten. Detta kan dock i vissafdl innebéra
en dold hande srestriktion, vilket innebér att varumérkesinnehavaren inte kan
hindraimport. Domstolen stéller upp fyravillkor som maste uppfyllas for at det
skall anses fordigga en dold handel srestriktion:

1. Vaumérkesnnehavarens anvandning av varumérket tillsammans med hans
forsaljningsorganisation leder till en artificidl uppdelning av marknaden mellan
medlemsstaterna

2. Det maste visas at ompaketeringen inte paverkar produktensinnehdl
negetivt.

3. Vaumakesnnehavaren skdl bli férvarnad om marknadsféringen av
produkten.

4. Forpackningen skal ange vem som har ompaketerat varan.

11.3 Centrafarm v American Home Products

Corporation.'*

American Home Products Corporation (AHPC) sdlde ett |akemedd i
Storbritannien under varumérket Serenid D och i Nederlanderna under

2! M8 102/77 Hoffman-La Roche v Centrafarm, stycke 7.
12 M8 3/78 Centrafarm B.V. v American Home Products Corporation [1978] E.C.R. 1823,
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varumarket Seresta. Centrafarm kopte upp |ékemedlet i Storbritannien, lade det |
nya férpackningar forsedda med det nederlandska varumérket Seresta, och
marknadsforde det i Nederlanderna.

Domstolen redogjorde for innebtrden av varumérkesréttens sérskilda andamdl
och menade dérefter att for att avgora det exaktainnehdlet i rétten, maste
varumérkets grundléggande funktion beaktas. Urgprungsgarantini ”essential
function” betyder at det & endast réttighetsinnehavaren som far ge en vara
sarskiljningsforméaga genom att forse den med sitt varumérke. Om en tredje part
fick lov att méarka produkten, d&ven da det var en origina produkt, skulle det
aventyra ursprungsgarantin.  Varumérkes nnehavarens rét att hindra obehdriga
fran att forse hans produkter med hans varumérke utgor en del av varumérkets
sarskilda éndamd.

Men domstolen undersokte sedan om denna rétt kan utgdra en dold

handd sregtriktion enligt andrameningen i artikel 36 RF. Domstolen konstaterar
alt det kan varatillétet att anvanda olika varumérken for samma produkt i olika
medlemsstater, men det kan ocksa utgora et led i en forsdjningsorganisation
vilken syftar till en konstgjord marknadsuppdelning. Om s & falet fordigger det
en dold handelsrestriktion da en tredje part forbjuds av varumérkesinnehavaren
att forse en vara med hans varumérke. Det &, enligt domstolen, den nationdla
domstolen somi varje enskilt fall skall avgdra om varuméarkesinnenavaren avsig
att skapa en konstgjord marknadsuppdelning.

11.4 Pfizer v Eurim-Pharm.!?®

Eurim-Pharm kopte upp l&kemedlet Vibramycin i Storbritannien och importerade
det till Tyskland. Pfizer och dess dotterbolag agde rétten till bade namnet Pfizer
och Vibramycin i bada landerna, men storlekarna pa forpackningarna skilde sig
at. Eurim-Pharm paketerade om tabletterna for att anpassa storleken och
anvande sig da av en forpackning med ett genomskinligt fonster genom vilket
varumérket Vibramycin och firmanamnet Pfizer syntes. Eurim-Pharm angav pa
forpackningen att varan tillverkats av Pfizer men ompaketerats och importerats av
Eurim-Pharm. Dessutom informerade Eurim-Pharm Pfizer om &garderna. Pfizer
stamde Eurim-Pharm for varumérkesintrang.

Domstolen menar att artikel 36 maste tolkas Sj, at varumérkesinnehavaren inte
kan anvanda sina réttigheter for att hindra en importor fran att marknadsfora ett
l&kemedd som tillverkatsi en annan medlemsstat av ett dotterbolag till
innehavaren och som med den senares samtycke bér dennes varumérke, da
importoren vid ompaketeringen endast ersatt den yttre forpackningen utan att
bertra den inre och gjort innehavarens varumarke pa den inre forpackningen

1 M8 1/81 Pfizer v Eurim-Pharm [1981] E.CR. 2913,
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synligt genom det nya omdaget, samtidigt som den yttre forpackningen tydligt
anger vem som har tillverkat och ompaketerat produkten. Det & tydligt i detta fall
att Eurim-Pharm forsokte anpassa g efter domstolens tidigare domar.
Domgtolen kongtaterade att  ursprungsgarantin inte hotades eftersom
ompaketeringen och tillverkaren tydligt angavs, och det fanns dessutom ingen risk
for att innehdlet skulle paverkas. DAEGD inte fann ait det foreldg nagot
varumérkesintrang skedde ingen provning enligt andrameningen i artikel 36.

11.5 Bristol-Myers Squibb m. fl. v Paranova.**

Foretaget Paranova kopte upp farmaceutiska produkter i medlemsstater med laga
priser och paralellimporterade dessatill Danmark, dér de sdldes under
producenternas priser. Paranova paketerade om produkternai nyayttre
forpackningar pa vilka producentens namn och varumérke angavs, samt att
|&kemedlet hade ompaketerats av Paranova. Paranova vidtog &ven andra
agarder. | vissafal forandrades forpackningens storlek, nya etiketter fastes paen
del produkter, bruksanvisningar pa danska bifogades nagra produkter och
sprejflaskor ersattes med sddana harrérande fran en annan tillverkare.

Domstolen konstaterar att till&tligheten for varumérkesinnehavaren at hindra
paraldlimport av ompaketerade och ommérkta produkter skal faststéllas utifran
den nationdla varumérkesrétten tillsammans med artikel 7 i
varumarkesdirektivet'® tolkade ljuset av artike 36 RF.

Artikel 7(1) i varumérkesdirektivet foreskriver att det skall réda
varumérkesréttdig konsumtion inom Gemenskapen. Enligt domstolens praxis
rérande artikel 36 (bl. a Hoffman-La Roche och American Home Products
Corporation) kani vissafdl &ven varuméarkesnnehavarens exklusiva rétt att
mérka en produkt konsumeras sa att en tredje part kan tillatas paketera om varan
och aer anbringa varumarket pa produkten. Det finns enligt domstolen inget som
tyder paatt artikel 7 avser att inskranka denna praxis. Domstolen menar darmed
at forutom i de fal som angesi artike 7(2), kan en varumérkesinnehavare enligt
atikd 7(2) inte hindra pardlelimport, &en i det fal att varan ompaketerats och
ommaérkts.

En fréga som domstolen tog & Ining till var under vilka omsténdigheter en
varumérkesinnehavare enligt artikel 7(2) kan hindra forsdljning av ompaketerade

124 M8 C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Myers Squibb and Othersv Paranova A/S
[1996] E.C.R. I-3457. Det finns ytterligare tvaréttsfall, mal C-71/94, C-72/94, C- 73/94 Eurim-
Pharmv Beiersdorf[1996] ECR 1-3603 och mal C-232/94 MPA Pharma v Rhéne-Poulenc
[1996] ECR 1-3671, som kom upp ungefér samtidigt och som behandlar mycket snarlika
frégor. Jag har valt att i huvudsak endast redogorafor Bristol-Myers Squibb v Paranova
eftersom jag tycker att presenterar domstolens praxis pa ett bra sétt.

1% Senot 74.
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och ommérkta produkter. Den nationella domstolen undrade ocksa om den
praxis som utvecklats kring artikel 36 RF & tillamplig nér artikel 7(2) i direktivet
skall appliceras. Bade artikel 7 och artikel 36 avser att forena det grundléggande
intresset att skydda varumérken med det grundléggande intresset av fri rorlighet
for varor. Eftersom best@mme serna har samma syfte bor de, enligt domstolen,
tolkas pa samma sitt. Det foljer av detta att domstolens praxis rérande artikel 36
utgor grunden for at bestamma ndr en varumérkesinnehavare far hindra
forsdjning av ompaketerade och ommaérkta produkter enligt artikel 7(2).

Varumérkesréttigheter utgor en viktig del av det system med fri konkurrens som
RF gyftar till att skgpa. Enligt domstolen méjliggér varumérken for producenter att
konkurrera genom produkternas kvalité, eftersom varumérket identifierar varorna.
Men detta kréver ait det finns en garanti | varumérket ait framstéliningen av dla
produkter som bér det speciella mérket har skett under kontroll av ett foretag
vilket ocksd ansvarar for kvaitén. EGD beskriver varuméarkesréttens sirskilda
andamd och konsumtionsprincipen pa sammavis som i tidigare réttsfal. Men for
att avgora fragan om ommérkning & tilldten maste &ven varumérkets
grundl&ggande funktion besktas. Den grundléggande funktionen utgors av
ursprungsgarantin vilken beskrivs pa samma st som i Hoffmann-La Roche.
Domstolen finner dlts att &ven efter varuméarkesdirektivets tillkomst skal artikel
36 RF tolkas som sj, att en varumérkesinnehavare kan hindra en paralldlimportor
fran att silja ompaketerade produkter pa vilka varumérket anbringats, sdvidainte
de villkor som uppstélldesi Hoffmann-La Roche- domen foreligger. Darefter ger
domstolen en djupare tolkning av villkorens innebdrd.

For det forga skal varumérkesinnehavarens anvandning av varumarket
tillsammans med hans forsaljningsorganisation ledatill en artificiell uppdelning
av mar knaden mdlan medlemsstaterna. Det kan fordligga artificidl uppdelning av
marknaden om tillverkaren anvander sig av olika storlekar pa forpackningarnai
olikalander. Under sddana omstandigheter kan det varatilltet for
pardldlimporttren at placeravaran i en ny yttre forpackning, exempelvis tillter
medlemsstaten endast en viss storlek. Men domstolen konstaterar att
varumarkes nnehavarens réit att hindra forséljning av ompaketerade och
ommérkta produkter bor begransas endast i de fal ompaketeringen & nddvéandig
vid marknadsforing i importstaten. Ompaketering & inte tilldten om det & majligt
att siljavaran i importstaten genom att vidta andra dtgarder sdsom att sitta pa
etiketter eler bifoga bruksanvisningar pa ett annat sprak. Domstolen pdpekar
dessutom att paraldlimportoren inte maste bevisa att varumarkesinnehavaren
avsy att dela upp marknaden. Anvandandet av ordet artificiell innebér istélet att
mérkesinnehavaren altid har rétt motsétta sig forsdljning av ompaketerade
produkter nér hans handlande avsag ait skydda varumérkets grundidggande
funktion, &ven da det leder till en uppdeining av marknaden.

For det andra kan varumérkesinnehavaren motsétta Sg ompaketering som medfor
en risk at produktens ursprungliga skick paverkas. Dettagdler tillsténdet hos
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produkten inuti férpackningen, om endast den yttre forpackningen byts ut
paverkas inteinnehdlet. Vilka dtgarder som & tilldtna varierar beroende pavilken
typ av vara det gdler och pa vilket sitt ompaketeringen vidtas. Produktens
tillstand paverkasinte direkt av ait nya etiketter, bruksanvisningar och hjdpmedel
bifogas varan, men det kan ske en indirekt paverkan t. ex. genom felaktig
information. Det & upp till den nationella domstolen att beddoma om sa & fallet.
Domstolen pdpekar &ven att det & inte majligt att varje hypotetisk risk for att fel
kan uppsta ger varumérkesinnehavaren rét att motsétta sig ompackning. D&
ompaketering sker pa et sadant St att produktens ursprungliga tillstand inte
paverkas, A& varuméarkets grundldggande funktion att garantera ursprung
skyddad enligt EGD.

For det tredje skall forpackningen ange vem som har ompaketerat varan och
vem som har tillverkat den. Angivelsen skall varasatydlig ait en person med
norma syn och normal uppmérksamhet kan forsta den. Da extra artiklar har
bifogats skall &ven dessas ursprung anges.

For det fjarde maste den nya for packningens utseende vara sadant att det inte
riskerar att skada varumarkets rykte. Forpackningen fér t. ex. inte vara defekt
dler av undermdlig kvdité. Kravet pa forpackningens utseende varierar dock
beroende pa om produkten sdjstill §ukhus, dér utseendet inte & av sa stor vikt,
eler till konsumenter.

For det femte skall varumér kesinnehavar en forvarnas om férsajningen av den
ompaketerade produkten och han har &ven rétt att krava att fa ett provexemplar
av vaan.

11.6 Kommentar.

Det & som huvudregel forbjudet att ommérka en annan nérings dkares produkter
med dennes varumérke enligt medlemsstaternas nationela varumarkesréttdiga
regleringar.*® Det & dltsi enligt svensk varumérkesrét inte till &tet att paketera
om varor och dérefter fasta det ursprungliga varumérket pa de nya
forpackningarna. Det framgér av réttsfallet NJA 1967 s458 Polycolor.* | detta
fal hade importtren tillverkat nya bruksanvisningar, vilka hade forsetts med
varuméarkena Polycolor och Polylock, och bifogat dessatill de
pardlelimporterade produkterna. Det fordigger enligt HD:s dom
varumérkesintrang om ndgon annan an varumérkesinnehavaren forser varan dler
dess forpackning med varumérket. Men som framkommit ovan fann EG-
domstoleni Hofmann-La Roche att ompaketering och ommérkning kan tillétas
under vissa speciella omstndigheter. Detta var resultatet av en avvégning mellan

12 pehrson, Varumérken frén konsumentsynpunkt, 1981, s. 326f.
27 Fallet behandlas utférligt i avsnitt 6.5.2. och 6.5.4. ovan.
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principen om fri rorlighet for varor och varumérkes nnehavarens rétigheter. Det
finns sA ménga villkor uppstdlda for att omméarkning skall varatilldten ait det enligt
Pehrson knappast kan foreligga négon risk for vilseledande, darfor anser han att
kritik inte kan anféras ur konsumentsynpunkt.*?® Gormley anser att domstolen
tolkar varumérkesréttens sarskilda andamd snavt, men tillréckligt tydligt for att
kunna hindramissbruk. Det & dock enligt hans asikt till Sist den gemensamma
marknadens enhet som méste vaga tyngst.'*

Domeni Bristol-Myers Squibb leder, enligt Cadtillo, till att ompaketering blir
till&ten &ven i helt nationdlla situationer. Regeln om EU-vid konsumtion uppstod
genom en utstréckning av de nationdlla konsumtionsreglernatill att géllasom EG-
regd. Det finns darfor inget skdl till att ha en konsumtionsregel inom EU som &
vidare & de nationdlareglerna. De nationella uppfattningarna om konsumtion
méste anpassa Sig till varandra™*

| de tidigare réttsfallen pa detta omrade, Hofmann-La Roche och Centrafarm v
A H P C, anvande domstolen en konstruktion som innebar att
varuméarkesinnehavaren forst ansags ha rét at hindra ompaketering och
ommarkning enligt forstameningen i artikel 36, och dérefter understktes om
hindrandet av importen utgjorde en dold handel srestriktion enligt andra meningen i
artikel 36. Den konstruktionen har forsvunnit i och med avgorandet i Bristol-
Myers Squibb. Har séger domstolen endast att enligt artikel 36 kan
varumérkesinnehavaren hindraimporten, sivida inte de uppstallda villkoren
uppfylls. Det finnsingen hanvisning till forga dler andrameningen i artikel 36.
Detta beror enligt Castillo pa att utvecklingen av begreppet varumérkets
grundldggande funktion, har gjort det onddigt att anvanda begreppet dold

handd srestriktion. Det som tidigare foll inom varumérkesréttens sarskilda
andamd anses inte langre ingéi det och técks déarfor inte av artikel 36"

Ompaketering kan ske pa tva siit: antingen genom en helt ny forpackning pa
vilken varumérket féstes eler genom en ny forpackning med et genomskinligt
fonster genom vilket det varumarke som tillverkaren satt pa produkten synes.
Efter domeni Pfizer v Eurim-Pharm stod det klart att dessafall behandlades
olika, eftersom det Sstnamnda forfarandet inte ansdgs utgtra varumarkesintrang.
Men enligt Bristol-Myers Squibb och Eurim-Pharm v Beiersdorf skall dessa
b&da metoder numera behandlas pa samma séitt. ™

1% pehrson, aa, s. 327.

2 Gormley, aa., s. 198.

130 castillo dela Torre Fernando, Trade Marks and Free Movement of Pharmaceuticalsin
the European Community: To Partition or Not to Partition the Market, [1997] 6 E.|.P.R. 304, s.
310.

B! Castillo, aa, s. 313f.

13 ghea Nicholas, Parallel Importers Use of Trade Marks: The European Court of Justice
Confers Rights but also Imposes Responsibilities, [1997] 3 E.l.P.R. 103, s. 104f.
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11.6.1 Artificiéll uppdelning av marknaden.

| Hofmann-La Roche uppstéllde domstolen som forsta villkor for att andra
meningen i artikel 36 RF skal varatillamplig och ompaketering och ommérkning
tilléten att: "It is established that the use of the trade-mark right by the proprietor,
having regard to the marketing system which he has adopted, will contribute to
the artificial partitioning of the markets between Member States’.* Efter detta
rétsfal var det oklart om domstolen menade ait det maste fordliggaen avsikt att
dela upp marknaden, et subjektivt test, eller om det racker att &garderna har en
sadan effekt, ett objektivt test. For att kunna dberopa andra meningen i artikel 36
& det tillrackligt att bevisaen subjektiv avakt att dela upp marknaden, men
fragani Bristol-Myers Squibb & om huruvida det & nodvandigt att visaen
subjektiv avakt eler om det & tillrackligt med det objektiva konstaterandet att
marknaden blir uppdelad.***

| réttfalet Centrafarmv A H P C kréavde domstolen att pardldlimportoren
bevisar att varumérkesinnehavaren har for avakt att dela upp marknaden med
hjdp av olika varumérken for att ommérkning skal kunnatilldtas. Frégan om det
subjektiva repektive objektiva testet togs adrig upp till behandling i Pfizer v
Eurim-Pharm eftersom domstolen fann att det réttsfallet foll utanfor artikel 36.

| Bristol-Myers Squibb avgjorde domstolen dutligen fragan genom ait konstatera
att: ... the Court’ s use of the words’ artificid partitioning of the markets does
not imply that the importer must demondrate thet,|[ .. .], the trade mark owner
deliberately sought to partition the markets between Member States.”**® Det &
altsa ett objektivt test som skl anvandas. Det fordigger artificiel uppdening da
varuméarkesinnehavaren inte kan réttfardiga anvandandet av sinaréttigheter med
behovet att skydda varumérkets grundléggande funktion. Anvandandet av ett
objektivt test medfor enligt Shea att villkoret om artificiell uppdening av
marknaden i praktiken dltid kommer att uppfyllas. Pardldlimport & i princip
endast [6nsamt p& marknader med stora prisdifferenser och darmed forekommer
pardldlimport i huvudsak endast dar marknaden redan & uppdelad. Det blir da
inga svarigheter at bevisa en artificidl uppdening, utan den enda fragan som
uppkommer & om varumérkes nnehavarens handlande fdler inom
varumarkesréiten sirskilda andamal.**® Fore avgorandet i Bristol-Myers Squibb
ansigs det generdlIt att varuméarkesinnehavarens avsikt skulle bedomas utifran
tidpunkten for registrering av varumérket och inte vid réttighetens havdande. Men
dennatidsanays kan, enligt Cadtillo, ha foréndrats genom detta avgorande. Det
avgorande & igtdlet om anvandandet av varumérket Gverensstémmer med
varumarkets grundliéggande funktion. En uppdening & atificidl om deninte &

133 M8 102/77 Hoffman-La Roche v Centrafarm, stycke 14.

3 Shea, aa, s. 105.

135 M8 C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Myers Squibb v Paranova, stycke 57.
1% Shea, aa., s.106.
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nodvandig for att bevara urgprungsgarantin. Enligt Cadlillo leder dennanya

definition till at forstavillkoret frén Hofmann-La Roche i praktiken forsvinner.™*’

11.6.2 Ommérkning med olika varumarken.

| Centrafarmv A H P C ompaketerade inte endast importdren produkten utan
bytte dessutom ut ett varumérke mot ett annat. Det kan enligt domstolen vara
tilldtet att ha olika varumérken i olika lander for samma produkt. D& en importor
anbringar ett annat varumérke pa en produkt gor han négot som klart faller under
varumérkes nnehavarens rétigheter. Det & namligen den Sstnamnde som har réit
att best@mma om en produkt skall varamérkt eler oméarkt. Domstolen medger i
Bristol-Myers Squibb att den genom réttspraxis tilldter importorer at vidta vissa
&gérder som de normalt inte har rét till.**

Det finns olika siit at bestammainnendlet i ursorungsgarantin. Enligt ett mycket
strikt synséitt trader ursprungsgarantin endast i kraft da ursprunget har blivit
fastdaget. Daimportdren anvander ett nytt varumérke tilldelar han produkten et
ursprung. Detta synsétt anvande domstoleni Centrafarmv A H P C, eftersom
importdren inte ens kunde fasta varumérket vid en origina produkt. Ett annat
mindre formellt synsétt utgar frén att det som & av vikt & att produkten & en
origindprodukt. Enligt Cadtillo anvander domgtolen i Bristol-Myers Squibb det
sstnamnda synséitet. Det foreigger en origina produkt da produktionen
kontrolleras av samma foretag.™*

Som namndes ovan i avanitt 11.6.1 anvande domstolen en subjektivt rekvist i
Centrafarmv A H P C. Cadtillo & mycket kritisk mot att domstolen anvander
ett subjektivt rekvidt i samband med artikel 30 och 36 eftersom dessa artiklar
egentligen gdller myndighetsitgarder. Det & enligt Cadtillo svart at se hur
formuleringamai Centrafarmv A H P C skulle kunnaomvandias fran en
subjektiv avakt till en objektiv réttsregel. | Bristol-Myers Squibb & domstolen
noga med att uttrycka sig pa et sadant Séit att den visar ett det &
myndighetsitgérder reglerna behandlar.**° Det & vidare enligt Cadtillo en
oproportionerligt stor borda som placeras paimportoren at behdvavisa
subjektiv avsikt for att kunna dberopa artikel 36. *** Det & som generaladvokaten
i Bristol-Myers Squibb konstaterar i praktiken omgjligt att bevisa ndgon annans
avsikt och om importoren har rétt att vidta ndgra atgarder skl inte bestammeas
utifran ndgon annans subjektiva avskt. Domeni Bristol-Myers Squibb innebér at
det subjektivakriteriet i Centrafarmv A H P C inte [angre dverensst&mmer med
dvrig rétspraxis och numera kan vara obsolet. Detta medfor att det blir svérare

B Castillo, aa, s. 307.

138 M8 C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Myers Squibb v Paranova, stycke 68.
9 Castillo, aa, s.311.

0 castillo, aa, s. 312.

¥l Castillo, aa, s. 312f.
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at dela upp marknaden med hjalp av varumérken.™*? Aven Shea anser att det &
mdjligt att domstolen kommer att anvanda ett objektivt test | dessafal i framtiden
med hénsyn till domen i Bristol-Myers Squibb.**

11.6.3 Ytterligarevillkor for ompaketering.

Som tidigare ndmnts medgav domgoleni Bristol-Myers Squibb att dess
réttspraxis ger importéren vissa réttigheter som vanligtvis & reserverade for
varuméarkesinnehavaren. Darfor kréver domstolen att importdren uppfyller vissa
ytterligare krav for att skydda varumérkesinnehavaren frén missbruk. Det forsta
kravet & att det skl fordiggaen artificiel uppdelning av marknaden. Detta krav
har beskrivitsi avsnitt 11.6.1 ovan.

11.6.3.1 Ompaketeringen skall vara nédvandig.

Detta krav innebér att ompaketering inte & tilldten om det & majligt att uppna
sammaresultat utan att s sker, t. ex. genom etiketter. Detta krav kan ge upphov
till fragor eftersom det & svart att avgora nér ompaketering verkligen &
nodvandig, dler nér det réacker med en etikett. Detta krav kan anvandas av
varuméarkesinnehavare for att starta mer eller mindre réttfardigade réttsprocesser
for att forsena pardlelimporten. Men eftersom pardldlimporttrer normalt sett vill
anvanda en sabillig metod som majligt ligger det &ven i deras intresse at endast
anvanda etiketter si lange det gér.** Nodvandighetskriteriet innebér en
balansgéng mellan kravet pa marknadsintegration och skyddet for
varuméarkesrétten, '

11.6.3.2 Produktens ursprungliga skick.

Ompaketering far inte paverka produktens ursprungliga skick. Det & de
nationella domstolarna som skal beddma risken for paverkan. Detta kunde ge
varuméarkesinnehavarna storamdjligheter att soppa pardlelimport men
domstolen har stdlt upp vissariktlinjer, sdsom att det t. ex. inte fordligger négon
risk for paverkan da ompaketeringen kontrolleras av en myndighet eller da endast
den yttre delen av forpackningen berdrs. De nationella domstolarna bér enligt
Shea anvanda generdladvokatens test, vilket gar ut pa att importoren skall visa at
han vidtar tillrackliga forsiktighetsatgarder for att forsskrasig om att
ompaketeringen inte paverkar produktens ursprungliga skick.*” Det & till &tet for
importoren att bifoga egen anvandarinformation, och troligen réknar domstolen

12 cadtillo, aa., s. 314.

3 Shea, aa, s. 110.

14 M8 C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Myers Squibb v Paranova, stycke 68-69.
S Shea, aa, s. 112.

16 Castillo, aa, s. 313.

" Shea, aa, s. 111.



med att importéren da kopierar tillverkarensinformation. Det bor skydda
importoren frén att bli stémd for upphovsrétsintrang.

11.6.3.3 Ursprungsangivelser och underrattelse m.m.
Ompaketeraren skal pa forpackningen ange tillverkarens namn och vem som
utfort ompaketeringen, dessutom skal tillverkaren underréttas om forfarandet.
Ursprunget pa ev. extraartiklar skal &ven anges. Dartill kommer att tillverkaren
skall fa ett provexemlar av den ompaketerade produkten om han begér det. Men
det sstnamnda innebér inte att importdren maste avvakta négot svar eller
samtycke frén mérkesinnehavaren.**® Domstolen anger inte hur 1&ngt i forvag
méarkesinnehavaren méste underréttas, men enligt Shea bor det gorasi sagod tid
att varumérkesinnehavaren har majlighet att begéra ett provexemplar och kan
understka det. Kravet pa att tillverkarens namn skal anges pa forpackningen
framgar inte av Hofmann-La Roche, men eftersom domstolen inte har begransat
domeni Bristol-Myers Squibb i tiden, sd skall det enligt Shea tolkas som om
domstolen endast beskriver en réttsregel som har gdllt helatiden. Detta Gppnar
upp majligheter for varumérkes nnehavare att scoppa import som tidigare tilléts
men som inte uppfyller detta krav, och dessutom kan de eventudlIt begéra
skadesténd for redan vidtagen import som brutit mot rétsregeln,**°
Ursprungsangivelserna skal enligt domstolen anges pa forpackningen eftersom
det ligger i varumérkesinnehavarens och tillverkarens intresse at konsumenterna
inte skal vilsdledas att tro ait det & innehavaren dler tillverkaren som & ansvariga
for forpackningen. Detta skydd mot vilseledande for konsumenterna liknar det
krav painformation som Pehrson vill stéla upp: paraldlimportéren skal upplysa
om att varan kan ha andra egenskaper an de varor som normalt sett sdljs under
varuméarket och att varan & paralldlimporterad.*™*

11.6.3.4 Forpackningens standard.

Aven om den nya forpackningen inte piverkar innehdllet negativt sa f&r den anda
inte se ut hur som helst. En ddig forpackning kan forsamra varumarkets rykte.
Domgtolen ger hédrigenom varumérkesinnehavaren en viss kontroll Gver hur deras
varuméarken anvands, vilket & valkommet enligt Shea '™ Men det skapar
samtidigt oklarheter vilka kan utnyttjas for att hindra paraldlimport.

Varumérkesi nnehavarna kan begéra ett exemplar av férpackningen och dérefter
kritisera den s mycket som mgjligt.**

Domstolen har i et réttsfall efter Bristol-Myers Squibb diskuterat skyddet for en
naringsdkares anseende. Det var ett fal som géllde utnyttjade av annans

8 Shea, aa, s. 113.
9 Shea, aa, s 112.
0 chea, aa, s 112.
5! pehrson, aa, s. 313f.
152 chea, aa, s. 107f.
3 Shea, aa, s. 111.
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varumérke i marknadsforing, Dior mot Evora™. Evorasilde
parallelimporterade produkter av Diors mérke. Evora anvande dessutom bilder
pa Diors produkter i en reklamkampanj, vilket leddetill att Dior véackte talan om
varumarkesintrang. Dior ansag att reklamen inte levde upp till den bild av lyx och
prestige som dess produkter & kanda for. EGD fann att n&r mérkesskyddade
produkter forts ut pa den gemensamma marknaden av innehavaren dler med hans
samtycke, sa har &erforsdjaren rétt att bade silja och marknadsféra produkten.
Domgolen hanvisar till Bristol-Myers Squibb och menar att
varumarkesnnehavaren har ett beréttigat intresse att kunna motséttasig
marknadsforing som kan skada varumérkets anseende. Det skall gorasen
avvégning mellan erforsdjarens intresse att gorareklam och
mérkesinnehavarens intresse av att skydda varumérket mot skadlig reklam. Nér
det gdler lyxiga och prestigefyllda produkter skall aerforsiljaren enligt domstolen
andranga 9g for at undvika et hans reklam skadar varumérkets dragningskraft.
Mérkesinnehavaren kan dltsa enligt EGD inte hindra att aterforsdljaren gor
reklam pa det sitt som & vedertaget i hans bransch, savida det inte visas att
anvandningen av varumérket, pa grund av omstandigheternai det enskildafalet,
dlvarligt skadar varumérkets anseende.

Det svenska réttsfallet Levis™ behandlar en liknande situation. | HovR:ens dom
som HD faststdler framgér att en &erforsdjare har rétt att anvanda varumérket i
marknadsforing pa ett dvligt sitt. Den tilldna anvandningen skall avgoras fran fall
till fal, med besktande av t. ex. varans beskaffenhet och mérkesinnehavarens
behov av att skydda mérket. | bade det svenska och det EG-réttdiga rattsfallet
framgdr det att gransen for vad som &r till&tet beror pa de sirskilda
omgaandigheterna som fordigger i de enskildafdlen.

11.6.4 En jamforelse med svensk raétt.

Det & enligt HD:s bedomning i rétsfalet Polycolor tilltet att anvanda en annan
naringsidkares varumérke i marknadsforing pa ett " ovligt sitt”, medan ”....han
normalt icke anses &garéit at gav forse varan dler dess forpackning med
varumérket.”*>® Som huvudregel géller altsi enligt svensk réit ett forbud mot
ompaketering och ommérkning. Det dverenstammer med EG-domstolens praxis.
Men det finns inget undantag liknande det i Hofmann-La Roche och Bristol-
Myers Squibb som ger ompaketeraren rét att anvanda nagon annans varuméarke.
Mgjligtvis finns det et litet utrymme for en situation da ompaketering med nagon
annans varumérke kan tillétas enligt svensk rétt eftersom HD anvander
formuleringen”...han normalt icke anses gardit...” (min kursivering). Om det
normalt sett & forbjudet att ompaketera, sa borde det undantagsvis kunnavara
tilldtet &ven enligt nationell svensk réit. Bernitz fastdar dock med utgangspunkt

M8 C-337/95 Parfums Christian Dior mot Evora BV [1997] RE.G. |-6013.
1% Se avsnitt 6.5.3 ovan.
1% NJA 1967 s458, Polycolor, s471.
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fran svensk réttspraxis at en tredje man adrig har rét att §av fasta varuméarket
pa en forpackning nar ompaketering har skett. Det spelar ingen roll om det &
frégan om en ktavara™" En anledning till den mycket strénga beddmningen i
svensk rétt kan enligt Nordell vara att ensamrétten att fasta varumarket pa varan
utgdr en av ensamréttens ursprungliga.och mest fundamentala principer.*®

K oktvedgaard/L evin havdar att det aldrig & till&tet att fasta varumérket pa
produkten uten tillstand, &ven om det & en ktavara. Det frangdr en viss oro for
den till&ande réttspraxis som EGD tillampar av K oktvedgaard/L evins bok,
eftersom domstolen, enligt Koktvedgaard/Levin, till viss dd har modifierat den
viktiga och klassska varumérkesréttdiga grundregeln om innehavarens ensamrétt
att mérka varan. Men de menar samtidigt att problemet med ompackning och
ommérkning av 1akemedd som EGD till&it kanske inte blir ndgot storre problem i
Sverige, eftersom |akemedd spriserna hér i landet & relativt 18ga '™ Sveriges
medlemskap i EU innebd numera att EG-rétten och EG-domstolens praxis &
tillampligadven i dettaland, men det & anda intressant att undersika vilka regler
som ansesforeiggai den nationdla svenska rétten.

11.6.5 Andravaror an lakemede!.

| Hofmann-La Roche & domstolen fast att dutsatsernai domen inte paverkas
av det faktum at rétsfallet handlar om lakemedd. Det skulle dltsa innebdra att
domen inte & begransad till att gdla enbart |18kemedd smarknaden. Domstolen
sager dock tydligt i Bristol-Myers Squibb ait reglernai det réttfalet gdler
|&kemedd. Det sstnamnda réttsfalet till trots menar Carboni att engelska
domstolar mycket val kan tankas anvanda reglerna pa andratyper av produkter
utan att hénfora frégan till EG-domstolen.*® Det kan némnasi detta sammanhang
att det svenska réttsfalet Polycolor gdlde andra produkter n 18&kemedd!.
Reglerna betréffande ompaketering och ommérkning i Bristol-Myers Squibb har
av EGD i storaddar tillampats pa et nytt réatsfall utanfor 1akemedel somradet,
Ballantine. Efter dettarétsfal framgar att ommérkning av i dlafal spritdrycker
kan varatilldet i vissafal. Det borde kunna antas att domstolen kommer ait
tillampa liknande regler &ven betréffande andra varudag, men det far framtida
rétstal utvisa

11.6.5.1 Ballantine.*®

| réttsfallet Ballantine hade ett foretag bl. a. aviagsnat etiketter med varumérken
tillhrande en annan naringsidkare fran bl. a. whiskyflaskor och déarefter satt pa
egna etiketter med samma varumérke. Detta réttsfall bekréftar de dutsatser som
domgtolen kom framtill i Bristol-Myers Squibb, men eftersom det géller andra
produkter an 1&kemede finns det vissa modifikationer. Domstolen kondteterar att

" Bernitz UIf, Aberopande av annans varumarke i marknadsféring, NIR 1981 s41, s. 52.

¥ Nordell, se not 66 ovan, s. 497.

%9 K oktvedgaard Mogens, Levin Marianne, L&robok i immaterialrétt, 1996, s. 324f.

1% Carboni Anna, Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective,
[1997] 4E.I.PR. 198, s 199,

181 M8 C-349/95 Frits Loendersloot v George Ballantine, hamtat ur Réttsbanken.
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aveni et fal som detta, vilket inte gdller [skemedd, sa & domstolens réttspraxis
angdende artikel 36 tillamplig. Det innebér at varuméarkesinnehavaren i princip har
rétt att hindraimport av ompaketerade och ommérkta produkter eftersom det
aven hér har forekommit inblandning fran en tredje man utan
varumérkesinnehavarens tillstand, vilket kan hota ursprungsgarantin. Men
varumérkesinnehavarens rét att hindra ommérkning gdler inte om det forigger
en atificiell uppdeining av marknaden, ompaketeringen inte paverkar produktens
innehdll och omméarkningen inte skadar varumérkets anseende.

Betraffande skyddet for varumérkets anseende uttalar EGD att den nationdla
domstolen sérskilt skal ta hdnsyn till Balantines intresse av att skydda
produkternas lyxiga”image’. Domstolen utvecklar dessutom anvandningen av
nodvandighetsrekvigtet i réttsfallet. De nationdla domstolarnas uppgift att avgora
vad som skall anses varanédvandigt skiljer sig & mdlan Izkemeddsfal och fall
som det ifrégavarande réttfalet. | det forrafallet skall domstolarna undersika om
det finns omstandigheter pa deras egen nationella marknad vilket gor
ompaketering objektivt nddvandig, medan i det senare falet skal domstolarna
beddma om det & nddvandigt att ommaérka varan for att skydda parallellhandelns
produktforsorjning och for att mjliggora forsdljning av produkterna pa de olika
medlemsstatsmarknader de & avsedda for. EGD pdpekar dessutom att
ommérkning &ven kan vara nodvandig da vissa delar av den ursprungliga etiketten
strider mot importstatens lagar. Det framgar av domen, vilket domstolen &ven
sadei Bristol-Myers Squibb, at paraldlimportéren skal vidta s sma atgarder
som majligt, t. ex. att 1aggatill en liten etikett igtdlet for at byta ut hela. Nar det
gdler 6vrigavillkor domstolen uppstdidei Bristol-Myers Squibb sagdler de
aveni dettafal som inte avser |akemedd. Men betréffande informationskraven s
behover ommérkaren endast informera varumérkesinnehavaren om
ommérkningen innan forsaljning sker. Kraven pa at lamna provexemplar pa
begéran och angivelser pa produkten & inte nddvandigai fal som det
fordiggande.

11.6.6 Lakemedelsmarknaden i Europa.

Pa lakemedelsmarknaden i Europa réder ingen fri konkurrens. Eftersom de flesta
medlemsstater har nagon form av sociaforsakringssystem som betaar delar av
invanarnas | kemedel skostnader ligger det i |andernas intresse att hdla nere
priserna palakemedd. Men samtidigt vill medlemsstaterna ha en fungerande
l&kemede sindustri och utveckling av nya produkter inom detta omrade &
kostsamt.'®? Pehrson pdpekar att liknande ekonomiska problem kan uppsta
generdlt vid pardldlimport, inte bara vid import av 18&kemedd.
Réttighetsnnehavaren i importlandet kan, som Pehrson skriver, halagt ner stora

192 \/icién Concepcion Fernandez, Why Parallel Imports of Pharmaceutical Products Should
be Forbidden, [1996] 4 E.C.L.R. 219, s, 219ff.
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summor pa marknadsféring, varvid paraldlimportren kan dranyttaav den
goodwill som dérigenom har skapats.*®®

N&r en produkt va har kommit ut pd marknaden och prissatts kommer
pardldlimport ske fran 1&g- till hogpridander. Eftersom det inte & en fri marknad
kan prisernainte hjas for att jamna ut skillnaderna, istédlet kommer de at ndrma
sg den laggta nivan inom unionen. Konsekvenserna av detta kan bli att
tillverkaren véjer at inte sdlja produkternai landernamed lagre priser.’® Vicién
anser att SAlange det inte fordligger en fri marknad pa lakemedd somradet, sa
skl reglernaom fri rorlighet for varor och konkurrens inte tillampas. Det finns
ingen gemensam marknad utan det foreligger manga skilda nationella marknader
pa detta omréde. Paralldlimport skall endast forekomma paen fri marknad for at
avskaffa oréttvisa prisskillnader. Det & dérfor enligt Vicién nonsens att utsétta
|&kemedd smarknaden for effektiv konkurrens inom hela Europamarknaden och
dérigenom forsvaga en industri som &r drabbad av bade japansk och amerikansk
konkurrens.*® Aven Kon och Scheeffer & mycket kritiskatill domstolens
behandling av réttsfal inom omradet for 1akemedd och fri rérlighet for varor. Det
framgdr av deras artike att de anser domstolen vara dltfor formalistisk och menar
att resultatet av domarnakan bli at istdlet for att marknaden integreras, sa
kommer den fria handeln att hindras.'® Om medlemsstaterna bedutar om
harmoniseringsdtgérder pa detta omrade sa att reglerna for |akemedel spriserna
blir gemensamma, s kan det tankas ait pardlellhandeln kommer at minskai
omifattning, vilket kan gynnalskemedd sforetagen. ™’

11.6.7 Avdutning.

Domstolen dar vakt om den friarorligheten for varor i Bristol-Myers Squibb,
men starker 8nda varumérkesinnehavarnas sdlning till viss dd genom at stéla
upp ytterligare krav som paraldlimportorerna maste uppfylla for at lagligt kunna
utforaen ompaketering. Pardldlimportorerna maste vara mer noggrannai
framtiden. Rétsfalet Pfizer v Eurim-Pharm har fortfarande stor betydelse pa ett
omréde. Det visar namligen naringsidkare hur fordelaktigt det kan vara,
ekonomiskt sett, att ta EG-rétten med i beaktande innan de agerar pa
marknaden.'®® Importtren hade foljt EG-domstolens praxis, varvid dennafann att
varumarkesintrang inte ford &g

1% pehrson, aa, s. 320.

*Vicién, aa, s. 221 och 223.

% Vicién, aa., s. 223f.

1% K on, Schaeffer, Parallel Importsof Parmaceutical Products: A New Realism, or Back to
Basics, [1997] ECL.R. 123, s. 144,

17 Quitzow Carl Michael, Lakemedel och EEC-fordragets regler om fri rérlighet for varor, NIR
1991 5232, s. 236.
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Varuméakes nnehavarens stdIning skyddas &ven delvis genom domstolens
avgorandei réttsfalet Slhouette™. Domstolen kom dér fram till att det & inte
till&tet for en medlemsstat att tillampa globa konsumtion, den skdl vara EU-vid.
Det innebér att varuméarkesinnehavaren kan hindraimport av mérkta varor frén
lander utanfor EU, vilket medfér ett visst skydd mot konkurrens fran
pardldlimporttrer. Om globa konsumtion hade varit tillten kunde
ompaketeringssituationer uppsta dven betréffande varor fran lander utanfor EU.
Det skulle medféra et okat tryck palakemedelsindustrin och en forsvagning av
varumérkes nnehavarens sdlning.

1% 5 not 57.
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12 Avslutning.

N&r jag nu har géit igenom delar av den svenska och EG-réttdiga regleringen pa
varumérkesréttens omrade framstér det klart, ait varumarkesrétten har géit fran
at varalitet i Skymundan inom EU, till att erk&nnas dlt S6rre betydelse. | tidiga
réttsfall, t. ex. Hag I, forefdler EGD vara negativ till varumérken, medan senare
praxis sérker varumérkesinnehavarens stdlning, t. ex. Bristol-Myers Squibb.
EG-domstolen erkénner Oppet i de senare réttsfalen att varumérkena har en
viktig funktion att fylla som konkurrensmedd pa marknaden. Varumérket & det
medd foretagen har for att kommunicera med och knyta kunder till sig pa den
Oppna marknaden. | ett varumérke kan varaférenat stor goodwill och stort
ekonomiskt vérde.

Den svenska varumarkesrétten maste anpassa sig pa vissa omraden for att
Overensstamma med EGD:s praxis. Vi kan t. ex. inte langre hdllafast vid principen
om globa konsumtion, och ompaketering maste i enlighet med EG-domstolens
praxistillétasi vissafal. EG-domstolens regler om ompaketering har varit utsata
béde for hard kritik och for starkt medndl i doktrinen. Det finns, ssom jag ser
det, béde for- och nackdelar med domstolens praxis. Om reglerna forefaller bra
dler ddiga beror, enligt min mening, relativt mycket pa ur vilken synvinke man
betraktar dem. Pardldlimport leder till [&gre priser, vilket naturligtvis gynnar
konsumenterna, men om det sker pa bekostnad av en fungerande
|&kemedelsindustri | Europa, kan det | duténden istéllet innebéra nackddar for
konsumenterna. Det & |t att forsta lékemede sindustrins behov av
immateridrétter som skyddar de sorainvesteringar framtagandet av en ny
medicin medfor. Principen om den friardrligheten for varor & dock mycket
viktig, och balansen mdlan den principen och varumérkesinnehavarens réttigheter
som domstolen kommit fram till & braenligt min asikt. Varuméarkesinnehavaren
far et visst skydd, samtidigt som den friarorligheten for varor pa den
gemensamma marknaden inte inskranks altfor mycket. Men det hade dock varit
onskvart om medlemsstaterna kunde enas om gemensamma regler pa

|&kemedd smarknaden sa ait en friare marknad skulle kunna uppsta.

EGD:s praxis ger svar paolika frégor som uppkommit genom ddre rétsfal, men
det uppstér helatiden nya oklarheter som maste |6sas. Varumarkesomradet, och
framfor alt ompaketeringsomrédet, kommer troligtvis att fortséta ait utvecklas
under manga & framover.
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