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Sammanfattning

Inom EU:s politiska sfar har man av konkurrensskal varit positivt instélld
till parallellimport medan varumérkesinnehavare velat begrénsa sadant
forfarande. En varumérkesréttighet medger i teorin en réttighet for
innehavare att stoppa annans anvandning av varumarket. Varuméarkesrétten
konsumeras emellertid nar varan for forsta gangen marknadsforts inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, EES, av
varumarkesinnehavaren. Denna begransning av varumarkesinnehavarens
réttigheter kallas regional konsumtion. Efter den forsta marknadsforingen
star det var och en fritt att kdpa upp varupartier i ett medlemsland for att
senare sdljadem i ett annat medlemsland.

Min uppsats syftar till att klargora under vilka omstandigheter konsumtion
av varumarkesrétten intrader. Till stor del bygger min undersbkning pa
praxisbaserade regler som vuxit fram genom EG-domstolens arbete under
lang tid. Dessa regler var ocksd i mangt och mycket grunden for
varumarkesdirektivet vilket medférde ytterligare harmonisering av
réttsl aget.

Foljden av varumérkesdirektivet och EG-domstolens manga avgorande &r att
varumarkesinnehavare under specifika omstandigheter kan motséita sig
parallellimport. Vissa parallellimportorer paketerar om varan innan den séljs
vidare vilket ibland kan innebédra varumérkesintrang. Att annonsera for de
paralellimporterade varorna kan ocksa innebara intrang, till exempel om
reklamen ger intrycket av att det finns ett samband mellan innehavaren och
parallellimportéren.

Det har pa senare & hojts roster inom EU att internationell konsumtion
borde tilldmpas i stéllet for regional. EG-domstolens instdlning &r
emellertid fortfarande att konsumtionen skall vara regional och i dagslaget
forefaller det som om en eventuell andring maste ske pa politisk vag.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varuméarkesrdttens juridiska funktion & att tillférsdkra innehavare en
ensamrétt till att anvanda mérket samt att garantera att varor forsedda med
mérket har samma ursprung. Denna immaterialrétt utgor en forbindel selank
mellan ett foretag och dess kunder och anvands dessutom ofta pa ett
internationellt plan. Foretag soker ofta skydd for sitt méarke i andralénder én
etableringslandet, vilket medfor att varumarkesratten far stor internationell
spridning. | och med Sveriges intrade i EU maste vi fdlja dess
harmoniseringsregler  vilka, for  varumédrken, &  inférda |
varumarkesdirektivet.! Sverige & dessutom bundet till EG-domstolens
praxis angaende tolkningen av detta direktiv.

Enligt 18 1 st i den svenska varumérkeslagen & varumérkets funktion att
sarskilja de varor och tjanster som varumérkesinnehavarna tillhandahaller i
sin rérelse fr&n andra naringsidkares varor och tjanster.? For att &njuta
skydd kravs registrering hos Patent- och Registreringsverket och det &
endast vissa typer av kadnnetecken som kan registreras och far kallas
varumérken. Enligt 18 2 st VmL ror det sig om kannetecken som bestar av
figurer, ord, bokstaver, siffror eller varans forpackning. Det & mdgjligt att
registrera kombinationer av dessa, och pa senare tid har dven s kallade
|judmérken kunnat skyddas.?

Skyddet for ett varumarke innebdr att ingen annan an innehavaren far
anvanda ett kannetecken som &r identiskt eller férvaxlingsbart med det
skyddade kannetecknet.* Varumarkesrdtten & altsd en ensamrétt;
kanneteckensinnehavaren kan hindra andra frén att anvanda férvaxlingsbara
kannetecken i sin néringsverksamhet.

Sjdlva syftet med varumérkesratten & att stimulera innovation och darmed
framja samhéllsutvecklingen. Innehav av en varuméarkesrdit kan vara av
mycket stor ekonomisk betydelse. Eftersom varuméarken fungerar som
individualiseringsmedel & de av stor vikt i reklamsammanhang och ett
varumarke kan ofta utgora ett foretags mest vardefullatillgang.”

Enligt europeisk tradition har skyddet for varumérken varit starkt. Ur
konkurrenssynpunkt & det dock viktigt att varumérkesrétten inte hindrar

! First Council Directive 89/104/EEC of december 1988.

2 Lag (1960:644) om varumérken, i det foljande betecknad VmL.

¥ Se PBR, nr 95-491 "Hemglass’. OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market)

?ar ocksa accepterat registrering av doftméarken, se OHIMs hemsi da:www.oami.eu.int.
VmL 48.

® K oktvedgaard, Laerebog i immaterialret, 4 utgdvan, Jurist-og 6konomforbundets Forlag,

K 6penhamn, 1996, s 288. Se &ven Bernitz, m fl, Immaterialréatt, 5 upplagan, Juristforlaget,

Stockholm, 1995, s 3.



nagon annan att aberopa kannetecknet i jamforande reklam. Det ska vara
fullt mgjligt att jamféra sin egen vara med konkurrentens och dérigenom
ocksd ange konkurrentens varumarke® Aven pd den sd kallade
eftermarknaden (dér service och forsdljning av reservdelar ingdr) &r det av
betydelse att ratten till varuméarket inte hdmmar handeln. Om
varumarkesrétten ar for |angtgaende skulle innehavaren i princip helt kunna
utesluta konkurrens och inkassera all vinst sjdlv. Darfor har inskrénkningar i
immaterialrétten ansetts befogade. Oftast gérs en avvagning mellan
réttighetsinnehavarens intresse av att nyttja det skyddade objektet i
naringsverksamhet och det allménnas intresse av att upprétthalla ett sunt
konkurrensklimat. Varumérkesrattens exklusivitet har darfor till viss del fatt
ge vik7a for konkurrensintressena inom bade svensk rétt och inom EG-
ratten.

1.2 Syfte och problemstallning

| samband med att ett foretag marknadsfér sina produkter intrader
konsumtion av varumérkesrétten. Detta innebér att om produkten en gang
forts ut pa den gemensamma marknaden kan foretaget inte hindra att ndgon
derimporterar® den till ursprungsstaten, sd kallad parallellimport.
Forfarandet anses framja konkurrensen. Jag ska i denna uppsats utreda
konsumtionens narmare omfattning och rattsverkningar, nagot som i Europa
debatteras i saval politiska som juridiska kretsar. Sverige och Danmark,
liksom majoriteten av de kontinentala civil law landerna, har av tradition
foredragit principen om internationell konsumtion. Detta innebar att
konsumtionsprincipen tillampas pa ett internationellt plan, oavsett vilket
land som varan &terimporteras fran. Principen om regiona konsumtion, som
bland andra Frankrike & anhéangare av, innebér att konsumtion tilldmpas
enbart inom gemenskapen.®

Jag avser att analysera det regelverk varumérkesinnehavarna maste folja nar
de utdvar sina réttigheter och vilka begrénsningar av varumérkesrétten som
uppkommer pa grund av varuméarkesdirektivet. Inledningsvis ska jag ge en
Overgripande beskrivning av varumérkesrdttens plats i den europeiska
gemenskapen och av fenomenen konsumtion och parallellimport.
Framstdlningen utmynnar i en redovisning av réttsutvecklingen inom
konsumtionsprincipens omrade och den konsumtionsregel som finns i
artikel 7 i varumarkesdirektivet. Mitt syfte &r att analysera det existerande
regelverket och utvecklingen de lege ferenda, vilket innebar att jag ocksa

® Daremot &r det inte till&tet att anvanda annans kannetecken pé s& sétt att det ger intrycket
av att harréra fran annonsoren §alv. Detta diskuteras &ven nedan i kapitel 4.2.1.3.

" Westman, Sudier i immaterialratt, Volym 2, Forskarpatent i Lund AB. Lund 2000, s. 41.

8 Aven om den korrekta termen for detta forfarande &r ” &terimport” har man inom doktrinen
anammat uttrycket "reimport”. | vissa specifika sammanhang har jag dérfér anvéant det
nyuppfunna uttrycket.

° Lidgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport fr&n |&gprisiander, ERT 1998
s37.



resonerar kring de olika tolkningsfragor som uppstatt  efter
varumarkesdirektivets inforande. Trots att flera fragor har besvarats i praxis
angaende tillampningen av direktivet dterstdr manga obesvarade. Mitt syfte
& att belysa dessa fragor och, nér detta & majligt, foresld en 16sning. Jag
analyserar ocksd mdjligheterna for en Overgang till en regel om
internationell konsumtion i framtiden.

De frégor jag kommer att behandla & huvudsakligen:

Vad & konsumtionsprincipen och vad innebér den i forhdlande till
varumérkesinnehavares réttigheter?

Vilka mojligheter har en varumérkesinnehavare att med stoéd av
varumarkesdirektivet stoppa parallellimport?

Under vilka forutsdttningar kan innehavare darmed hejda fortsatt
marknadsforing av en varanar den val & satt pa marknaden?

| ett avslutande kapitel avser jag belysa ndgra av faktorerna fér och emot en
internationell konsumtionsprincip, och vilka mgjligheter vi har for att i
framtiden kunna anvanda oss av en sadan princip.

1.3 Metod och material

Storre delen av denna framstallning bygger pa analys av ledande forfattares
verk inom rattsomradet. | takt med utvecklingen har frégorna diskuterats
askilligt i litteraturen, framst i form av artiklar i juridiska tidskrifter. De
mest framtradande tidskrifterna pa omradet & NIR (Nordiskt Immateriellt
Réttsskydd) och ERT (Europaréttslig Tidskrift).

Eftersom méanga av de ovannamnda problemstéliningarna blir aktuella i
domstolar har jag ocksa i hég grad anvant mig av réttsfallsanalys. Manga
réttsfall kommer fran EG-domstolen, men jag har &ven funnit en del svenska
réttsfall intressanta. Den praxis som jag funnit relevant har jag analyserat
och ingdende kommenterat. En stor del av arbetet har jag lagt pa
informationssokning, dels pa sedvanligt sitt genom studier av bocker och
artiklar pa biblioteket, dels genom sokningar pa Internet. Europeiska
Unionens hemsida www.europa.eu.int har i detta sammanhang varit sarskilt
anvandbar.

I min undersokning av varumakesinnehavares rétt att forhindra
paralellimport har jag ocksa strévat efter att skapa en helhetsbild av
konsumtionsprincipens utveckling. Samtidigt har jag gjort en ingdende
analys av potentiella situationer som kan uppsta nar innehavare vill utéva
sina réttigheter. Jag har anvant mig av réttspolitisk diskussion nér det galler
balansen mellan varumérkesrédtten och behovet av en fri marknad inom
gemenskapen. Aven en komparativ metod har varit anvandbar nar det galler



jamforelsen mellan de tidigare svenska lagarna, de nya gemenskapsréttsliga
regleringarna och Sveriges implementering av dessa.

1.4 Avgransningar

Det & inte mgjligt att analysera alla aspekter av varumarkesréttens
funktioner. Darfor har jag fokuserat pa de fragor som uppstatt efter
varumarkesdirektivets inférande. | mitt arbete har jag medvetet uteldmnat de
marknadsréttsliga aspekterna pa problemet, och &ven till viss del de
konkurrensréttsliga. Syftet med uppsatsen har inte heller varit att ga in pa
exklusiva avtal och dess effekter i kombination med konsumtionsfragan;
den om jag hamtat en del material och resonemang fran sddana
diskussioner.

Min uppsats & framst inriktad pa EG-rétten, eftersom den efter Sveriges
ingdende i den Europeiska Unionen styr dven den svenska rétten. For
tydlighetens skull har jag emellertid aen beaktat den tidiga svenska
utvecklingen av konsumtionsprincipen, innan Sverige blev medlem i EU.
Dessutom & den svenska implementeringen av EG-réttens direktiv och
praxis relevant i framstélningen.

1.5 Forskningslage

Litteraturen betraffande varumérkesréttens status i EG-rétten & mycket
omfattande. Det har ocksd skrivits mycket om bade parallellimport och
konsumtionsprincipen de senaste aren. Daremot har det skrivits mindre om
motsattningarna inom EU angdende frégan om regiona eller internationell
konsumtion, kanske beroende pa att detta framfor allt & en politisk fréga.
Det har trots harmonisering diskuterats i bade medlemslanderna och i EU:s
konstitutionella organ huruvida konsumtion ska vara regiona eller
internationell, och vissa landers domstolar har gjort sitt basta for att komma
runt EG-domstolens praxis. Aven om EG-domstolen avgjort att
konsumtionen ska vara regional, finns det tendenser som visar pa en vilja att
andra denna princip nagon gang i framtiden.

Nar det géler de tolkningsfrégor i varumérkesdirektivet som annu inte
klargjorts i EG-domstolens praxis har debatten i diverse tidskrifter varit
mycket intensiv.'® Vissa forfattare har spekulerat i utgdngen av olika
réttsfall, vilka sedermerai vissafall visat sig ga & motsatt hall. Osakerheten
har lett till en kontinuerligt omprévning av réttslaget inom det aktuella
omradet.

10 Se bland andra Lidgard, Samtyckets betydelse vid internationel | varumérkeskonsumtion —
EG-domstolens avgérande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 3 och Bernitz, Sverige, EU
och parallellimporten, ERT 1999:1 s 10.



1.6 Disposition

For att 1&gga en bas for mitt arbete beskriver jag forst grundstenarna i den
inre marknaden och hur varumarkesrétten begransas av rétten till fri import.
Dérefter redogor jag for varumarkesrdttens funktion i ett EU-perspektiv i
kapitel 3, inklusive redogorelse for fenomenen paraléelimport och
konsumtion. | kapitel 4 gor jag en mer ingadende analys av de problem och
tolkningsfragor som uppstétt efter det att varumarkesdirektivet trétt i kraft.
Réttsdlaget belyses fortlépande genom en redovisning av en del viktiga
réttsfall.

Kapitel 2 och 3, liksom de bada delkapitlen i kapitel 4, avsiutas med en
sammanfattning aternativt en analys beroende pa vilken komplexitet amnet
har.

Trots det nuvarande rattdaget finns vissa krafter som verkar for
internationell konsumtion. | ett avslutande kapitel analyserar jag déarfér de
lege ferenda mojligheterna att forverkliga en framtida andring av
konsumtionsprincipen.



2 Den friainre marknaden

Den fria inre marknaden inom gemenskapen innebar att EU & ett omréde
utan inre grénser med fri rorlighet for varor, personer, tjanster och kapital i
dverensstammel se med fordragets bestammel ser.™*

| arbetet med wunionen prioriteras den inre marknaden hogt.
Gemenskapsarbetet & inriktat pa att beframja ekonomiska och sociaa
framsteg, vilka ska sékras genom ett avskaffande av de barridrer som delar
Europa.’? Gemenskapsréttens materiella regler bygger p& grundtanken att en
okad och effektiv produktion ska uppnds genom att de &dldre nationellt
avgransade smamarknaderna transformeras till en gemensam inre marknad
med samordnad ekonomisk politik. Inom gemenskapen ska varor flyta fritt
och handelshinder ska avskaffas.™® De regler som skapats for att garantera
den fria rorligheten for varor har tillerkants direkt effekt, vilket innebér att
enskilda vid tvister kan dberopa dem infor sina nationella domstolar och
myndigheter.’*

Principen om fri rorlighet for varor inverkar synnerligen starkt pa
varumarkesrétten, eftersom varuméarkesinnehavare inte langre kan behdla
kontrollen Gver varan efter det att den saluforts pa den gemensamma fria
marknaden. Denna fraga kommer att behandlas mera utforligt i kapitel 3.

2.1 Kvantitativa restriktioner och atgarder med
motsvarande verkan

Artikel 28 i EG-fordraget™ inneh8ller ett forbud mot kvantitativa
handelshinder och &tgarder med motsvarande verkan. Med kvantitativa
handelshinder menas i forsta hand nationella bestédmmelser som begransar
storleken patillaten import eller export.

Oftast har det inte varit négra problem med att bedéma om en kvantitativ
restriktion foreligger. Daremot har det tvistats om vad som ska beddémas
som med kvantitativa atgarder motsvarande verkan. En tolkning av
begreppet ” motsvarande verkan” gjordesi Dassonville-fallet.*® Domstolen
menade att alla dtgarder som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt,
kunde hindra handeln mellan medlemsstaterna omfattades av forbudet i
artikel 28 och var att anse som &tgarder med motsvarande verkan.

1 Bernitz, Europaréttens grunder, Juristforlaget, Stockholm, 1994, s 21.

12 Quitzow, Fria varurorelser i den Europeiska gemenskapen, Fritzes Forlag, Stockholm,
1995, s42.

13 Bernitz, Europaréttens grunder, s 66 .

1 Bernitz/Kjellgren, Europarattens grunder, Norstedts Juridik, Stockholm, 1999, s 177.
5 EG-fordraget, i dess lydelse efter Amsterdamfordraget, harefter benamnt EGF.

'® M8l 8/74 Dassonville, ECR 1974 s. 00837.



Avgorande for bedomningen om vilka atgarder som ar forbjudna & inte dess
formella utformning utan den faktiska verkan de har. Det problematiska
ligger darmed i att beddma om atgarden &r diskriminerande trots att det i
formell mening inte foreligger ndgon olikhet i behandlingen av inhemska
och utlandska produkter.™” Det har inte heller ansetts nddvandigt att en
nationell &tgérd har en avsevard effekt pa handeln for att vara forbjuden. Det
racker att atgarden ar &gnad att direkt eller indirekt, faktiskt eller potentidllt,
hindra handeln mellan medlemsstaterna.*®

2.2 Undantagen i artikel 30

Aven om kvantitativa handelshinder och &tgarder med motsvarande verkan
ar forbjudna enligt artikel 28 finns det ett antal omstandigheter som gor att
sadana handlingar énda accepteras. Undantagen star stadgade i artikel 30 i
fordraget och kan bland annat motiveras av héansyn till att skydda
immateriell aganderétt.

Dessa undantag fran férbuden far emellertid inte innebéra nagon " godtycklig
diskriminering eler innefatta en fortackt begransning av handeln mellan
medlemsstaterna’.’® Atgarderna méste dessutom vara nédvandiga och fér
inte ga langre @n vad som absolut fordras. Om skyddsbehovet kan
tillfredsstéllas pa ett annat sétt och alternativet kan skapa mindre problem
for det fria varuutbytet ska den végen véljas. | domstolens réttspraxis har
undantagen givits en snav tolkning.?

2.3 Cassisdomen och doktrinen om tvingande
hansyn

Definitionen som gjorts av EG-domstolen angdende atgarder med
motsvarande verkan vidgades i Cassis de Dijon-fallet.* Det var tidigare
allmant vedertaget att artikel 28 kunde tillampas om dtgéarden i fraga var pa
nagot sétt diskriminerande, formellt eller materiellt, mellan importerade och
inhemska produkter. Detsamma géllde diskriminering mellan olika
importorer inom gemenskapen.? | Cassis-fallet godkandes daremot inte den
tyska lagregel som innebar att alkoholdrycker skulle halla en viss minsta
alkoholhalt, eftersom det stred mot artikel 28, trots att regeln drabbade alla
lander i gemenskapen lika.

7 Alig&rdh/Norberg, EU och EG-rétten, Norstedts juridik, Stockholm, 1999, s 261.

8 M &l 51-54/71 International Fruit ECR 1971 s. 01107, och m&l 16/83 Prantl ECR 1984 s.
01299, p 20.

' Artikel 30 EGF.

2 Allgérdh/Norberg, EU och EG-rétten, s 261.

! M& C-120/78 Cassis de Dijon, ECR 1979, s 00649.

%2 \Wyatt, m fl, European Union Law, 4 upplagan, Sweet and Maxwell, London, 2000.



Domstolen konstaterade forst att en vara som tillverkats i ett medlemsland
inte fick hindras tilltréade till andra |anders marknader. Darmed uttrycktes
principen om omsesidigt erkéannande, som innefattar en skyldighet for
medlemsstaterna att godta varor som lagligen séljs och marknadsférs i en
annan medlemsstat.®

Handel shinder som beror pa skillnader mellan nationella lagstiftningar inom
EU maste likvdl godtas om bestammelserna & nddvandiga for att
forverkliga tvingande hansyn®®. Effektiv skattekontroll, halsoskydd, god
handelssed och konsumentskydd & exempel pa bestammelser som ansigs
vara av sddant almant intresse att de kan godtas for att forverkliga
tvingande hansyn. Eftersom det inte fanns ndgon gemenskapsreglering pa
omradet konstaterade domstolen att sadana olikheter i medlemsandernas
lagstiftning maste accepteras. Daremot maste en atgard som skapar
handelshinder vara oundgangligen nédvandig for att tillgodose tvingande
héansyn om den skall kunna forsvaras nar atgéarden tillampas mot en vara fran
ett annat medlemsland. Dessutom & det nddvandigt att de nationella
reglerna framst&r som rimliga i sitt sammanhang och att atgarden ar
utformad proportionel It mot det m&l som efterstravas.®

Den tyska regeln ansags inte ha ett sddant allmant intresse att det motiverade
foretrade framfér den grundléggande principen om fria varurdrelser. Den
utgiorde foljaktligen ett hinder fér handeln inom gemenskapen som é&r
oférenligt med artikel 28 i fordraget.?

Genom Cassis-domen blev darmed artikel 28 tillamplig &ven pa icke-
diskriminerande &garder nar de anda i praktiken innebar att de importerade
varorna drabbades hardare @n de inhemska. Ytterligare mojligheter att
aberopa viktiga allmannaintressen till stod for annars otill &tna bestammel ser
infordes emellertid ocks&*’

Pa grund av den vidd artikel 28 fatt genom Dassonville- och Cassis-
avgorandena kom en stor méangd nationella bestammelser att ifragaséttas.
Till dlut blev situationen ohdllbar och trots att EG-domstolen tolkade
undantagen tamligen snavt, var man till sist tvungen att begransa artikelns
omfattning. | Keck-fallet?® slogs det fast att Cassis-regeln fortfarande gallde
betréffande atgarder som stéller krav pa varorna i fréga, sasom krav
betréffande beteckning, form och storlek. Nationella bestdmmelser som
begransar eller forbjuder vissa foérsajningsformer omfattas daremot inte av
artikel 28, forutsatt att dessa bestammelser géller for samtliga berdrda
naringsidkare som bedriver verksamhet inom det nationella territoriet och

2 Allgérdh/Norberg, EU och EG-rétten, s 261f.

 Den engelska termen & ” mandatory requirements’, p& svenska dven kallat bjudande
behov.

% M8 C-120/78 Cassis de Dijon, p 8 och Allgdrdh/Norberg, EU och EG-rétten, s 261f.
% M8 C-120/78 Cassis de Dijon, p 14.

%" Bernitz/Kjellgren, Europaréttens grunder, s 184.

% M8 C-267-268/91 Keck, ECR 1993 s. 1-06097.
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forutsatt att de paverkar inhemska varor och varor fran andra medlemsstater
pa samma sétt. Det i Keck-fallet generella forbudet mot dterforsaljning av
varor till underpris var enligt dessa kriterier tilldtet. Forsajningsregler
omfattas foljaktligen inte av fordragsreglerna om varors friarorlighet.®

2.4 Andrarelevanta bestammelser

Enligt artikel 25 EGF & det forbjudet att inféra nya import- eller
exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan medlemsstater emellan.
Medlemsstaterna far inte heller htja existerande tullar eller avgifter. Artikel
90 innehdller ett forbud mot diskriminering av importerade varor, vilket
innebar att en medlemsstat varken direkt eller indirekt far tillampa avgifter
som &r hogre for importerade varor an for inhemska.

| artikel 94 EGF foreskrivs att Radet enhdligt ska utfarda direktiv for att
harmonisera sddana bestammelser i medlemsstaternas  lagar  eler
forfattningar som direkt paverkar den inre marknaden. Genom Enhetsakten
infordes en ny artikel 95 dar kravet pa enhdllighet i fragor som rorde
forverkligandet av den inre marknaden upphévdes.® Ett medlemsiand har
enligt artikel 95 i vissa fall rétt att behdlla och inféra striktare regler én vad
som har overenskommits i Gemenskapen, under foérutséttning att de
nationella bestammelserna inte far en diskriminerande utformning eller kan
anses utgdra ett dolt handelshinder.®* P& grund av att man genom
varumérkesdirektivet harmoniserat omradet tillampas detta i stélet for
artikel 30 frgor som angér varumarken.*

2.5 Analys

Uppenbart &r att det féreligger en konflikt mellan varumérkesrattigheter och
andra immateriella réttigheter & ena sidan, och den fria marknaden inom
gemenskapen a den andra. Medan varumérkesinnehavare garna vill fa sa
mycket adterbaring pa sin investering som mgjligt, & det viktigt ur
konkurrenssynpunkt att deras réttigheter inte ar for langtgdende. Utan
restriktioner av detta slag skulle den inre marknaden inte kunna fungera.

Utnyttjandet av varumarkesréttigheten ligger i konflikt med principen om fri
rorlighet for varor som &r sa viktig for gemenskapen. De konkurrensréttsliga
reglerna i artikel 81 och 82 EGF kan anvandas for att hindra en sadan

% Allgérdh/Norberg, EU och EG-rétten, s 264. Se dven C-267-268/91, Keck, p 16 och 18.
% Undantag gjordes dock for skatter, bestammelser om fri rorlighet for personer och
bestammelser om anstélldas réttigheter och intressen, dar kravet pa enhallighet kvarstar,
artikel 95.2 EGF.

3 Allgérdh/Norberg, EU och EG-rétten, s 270.

% e C-352/95 Phytherion, ECR 1997 s. 1-01729, och férenade mélen C-427/93, C-436/93
och C-429/93 Bristol —-Myers Squibb, ECR 1996 s. 1-03457.
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uppdelning men det ar inte tillrackligt for att komma till rétta med alla
situationer dar immaterialrétter kan anvandas for att separera marknaderna.

Eftersom kommissionen inte har mandat att driva igenom den fria
rorligheten av varor gentemot individer, vilket den na det géler
konkurrensreglerna, & det EG-domstolen som har fatt 16sa problemen
genom att anvanda artikel 28 och 30 EGF.

EG-domstolen pdpekade ocksd mycket riktigt i falet Centrafarm att
variationen i de olika réttssystemen hindrade konkurrensen inom den
gemensamma marknaden.*® Slutsatsen av detta réttsfall var att en
harmonisering var nddvandig for att hindra att utbvande av de immateriella
réttigheterna forde med sig en delning av marknaden.

Den harmonisering som foljde skapade majligheten att behdlla ett
immaterialréttsligt skydd som omfattar hela EU, samtidigt som réttigheterna
inskranktes pa grund av reglerna om den fria marknaden. En sadan
inskrankning var ocksa resultatet av EG-domstolens tidigare tolkningar.

% Semé8l 24/67 Centrafarm, ECR svensk specialupplagal s. 00329, p 71.
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3 Varumarken och
parallellimport

En varumérkesinnehavare har lange ansetts ha en exklusiv rét att forse sin
varamed ett specifikt kannetecken och att placera denna vara pa marknaden.
Frégan & om innehavaren kan hindra parallellimport med hjédp av sitt
varuméarke och vilka regler som begransar ett sadant forfarande. | Sverige
har detta tidigare varit en strikt nationell fraga medan vi idag maste anpassa
oss till Europeiska unionens regler. Réttigheterna begransas som vi sett ovan
av EU:s princip om fri rorlighet saval som av konkurrensreglerna.

Forst vill jag dock klargora pa vilka precisa grunder EG-rétten inskrénker de
immateriella réttigheterna inom gemenskapen. Hérefter foljer en forklaring
om vad padldlimport innebd&r och en redogbrelse  for
konsumtionsprincipens utveckling.

3.1 Legal grund for inskrdnkningar |
varumarkesratten

Som medlem i EU har Sverige atagit sig att folja de olika traktaten,
déaribland EG-fordraget. Det foljer av artikel 295 att "[d]etta fordrag skall
inte i nagot hdnseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning”.
Eftersom immaterialrétten hor till egendomsordningen borde saledes ingen
harmonisering vara méjlig vad galler immaterialratten.®

Som vi har sett ovan i kapitel 2.2 och 2.3 forbjuder EG-rétten kvantitativa
importrestriktioner och atgarder med motsvarande verkan genom artikel 28.
Artikel 30 foreskriver dock att immateriella réttigheter kan vara ett
godtagbart ska for att medge undantag fran forbudet mot restriktioner for
import, export eller transitering av varor. Detta forutsdtter emellertid att
atgarden inte ar ett medel for godtycklig diskriminering eller innefattar en
fortdckt begransning av handeln mellan medlemsstaterna. | praktiken
innebédr detta att EU:s regler ingriper i medlemsstaternas egendomsordning,
vilket vid forsta anblicken framstar som motsagel sefullt. EG-domstolen slog
i Deutsche Grammophon®™ fast vidden av artikel 30 och redde ut
osakerheternai ovanstdende resonemang.

Foretaget Deutsche Grammophon tillverkade Iljudinspelningar och
levererade dessa till sitt franska dotterbolag vilket var juridiskt sévstandigt,
men fullstandigt beroende av Deutsche Grammophon. Fragan som stélldes
till EG-domstolen var om det var mgjligt for Deutsche Grammophon att

% K oktvedgaard, ” EFs harmoniseringsbestraebel ser og den nordiske ophavsret” , NIR
1999, s518.
% M@l 78/70 Deutsche Grammophon, ECR 1971 s. 00487.
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dberopa sin exklusiva rétt att omsatta varorna, med syftet att forbjuda annans
saluféring i Tyskland av varor som tillverkaren gélv har levererat till sitt
franska dotterbolag.

EG-domstolen konstaterade att det i artikel 30 tilléts forbud och undantag
som har till syfte att skydda kommersiell eller industriell immaterialrétt. Det
foljer daremot ocksa av artikel 30 "att, &ven om fordraget inte paverkar
forekomsten av réttigheter som erkénns av en medlemsstats lagstiftning om
industriell och kommersiell dganderétt, kan utdvandet av sadana réttigheter
anda omfattas av forbuden i fordraget”. Man maste dra en grans mellan
reglerna om de immateriella réttigheternas férekomst (”existence”) och
reglerna som ber¢r utdvandet ("exercise’) av de samma. De forstnamnda
lamnas oberdrda av gemenskapsrétten, i enlighet med artikel 295, medan de
senare kan komma att underkastas en EG-réttslig beddmning.* Det ses inte
som ett ingrepp i medlemsstaternas egendomsordningar  att
konkurrensreglerna kan inskranka ~ immateriaratten, eftersom
gemenskapsrétten  inte  paverkar forekomsten av  de nationella
immaterialrattsligareglerna, utan endast utévandet av dem.®

| malet Deutsche Grammophon avhandlades ocksa den EG-réttsiga
konsumtionsprincipen fér immateriella rattigheter. Detta ska redogoras for i
kapitel 3.3.

3.2 Parallellimport

Ensamrétten till ett svenskt, registrerat, varumérke innebar som bekant en
ensamrétt att anvanda méarket i hela Sverige.® Innehavaren av ett svenskt
varumérke kan darmed hindra import till Sverige av varor som utomlands
blivit mérkta med ett forvaxlingsbart mérke aen om mérkningen &r laglig
utomlands. Om déaremot varumérkesinnehavaren/naringsidkaren slgppt ut
varorna pa ett annat lands marknad kan han inte hindra nagon fran att
&terimportera varan till ursprungslandet, s kallad parallellimport.® Orsaken
till ett sddant forfarande & att priserna pa de olika marknaderna ofta
varierar. Den som aterimporterar varorna kan bedriva priskonkurrens genom
att kopa in varorna billigt i ett annat land och sedan importera dessa till
ursprungslandet. Det handlar ofta om sekunda varor eller utgaende artiklar
som parallellimportdren kan komma 6ver billigt.

| enlighet med EU:s konkurrensrétt & parallellimport tilldten om det inte
foreligger nagra immaterialréttsliga hinder. Om man hindrar parallellimport
trots att det &r tillatet kan det utgora otillaten konkurrensbegransning enligt
artikel 81 EGF.*

% M@l 78/70 Deutsche Grammophon, p 11.

3" Andersen, Sudier i immaterialrétt, Volym 2, s 138.

% Med undantag fran inarbetade varumarken, se Bernitz, m fl, Immaterialrétt, s 160.
¥ Bernitz, m fl, Immaterialratt, s 160.

“0 Bernitz/Kjellgren, Europaréattens grunder, s 261.
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3.3 Konsumtionsprincipen

| det rédande réttslaget anses varumérkesrétten vara konsumerad nér en vara
marknadsforts pa EU:s territorium av varumérkesinnehavaren géalv eler av
nagon annan med innehavarens samtycke. Darefter kan innehavaren inte
forhindra att parallellimport sker betréffande dessa varor. Sa har emellertid
inte altid varit fallet, varken inom gemenskapen eller pa ett nationellt plan.

Eftersom de nationella immateriaréttigheterna upprétthdller ett réttsligt
skydd i varje medlemsstat skulle paralellimport teoretiskt sett kunna
stoppas. Eftersom EU bland annat har som malséttning att skapa en fri
gemensam marknad har man ocksa varit valvilligt instélld till parallellimport
fr8n andra EU-lander. | fallet Centrafarm mot Winthrop™ erkénde EG-
domstolen pa suttiotalet principen om varumérkesréttsig konsumtion
genom tolkning av artikel 30 EGF.** Enligt EG-rétten & det immateriella
réttsskyddet sdledes konsumerat nér en produkt som omfattas av en
immaterialrétt satts i omlopp pa marknaden. Denna réttsprincip har vuxit
fram genom ett antal réttsfall frén EG-domstolen och redovisas i det
foljande.

3.3.1 Konsumtionsprincipens utvecklinginom EU

| Grundig-fallet®® uppmarksammades de konkurrensréttsliga problem som
kan uppsta i samband med exklusivavtal och parallellimport. Grundig, ett
tyskt foretag, hade ingéit ett exklusivavtal med en fransk &terforsdljare.
Denne var ensamimportor av Grundigs produkter till Frankrike och Grundig
dlade forsdljaren forbud att i sin tur exportera varan. Detta ledde till att
varorna kunde sdljas mycket dyrare i Frankrike an i Tyskland. Ett
utomstaende franskt foretag borjade da parallellimportera Grundigprodukter
som kopts i Tyskland till Frankrike. Grundig stdmde detta foretag for
varumarkesintrang. Kommissionen ingrep och EG-domstolen fann att
exklusivavtalet som Grundig tillampade utgjorde en konkurrensbegrénsning
som var forbjuden enligt artikel 81 (dévarande artikel 85). En
immaterialréttsligt skyddad produkt som lovligen sldppts ut pa marknaden i
ett EU-land far enligt domstolen fritt importeras till ett annat EU-land.
Domstolen konstaterade vidare att kunder som koper varor av
parallellimportorer inte far hindras, g heller far aerforsaljarna forbjudas att
reexportera varorna. Sarskilt avseende fastes vid att systemet med
exklusivavtal  konserverade avgrénsade nationella marknader och
motverkade integration.**

“ M8l 16/74 Centrafarm mot Winthrop, ECR 1974 s. 01183.

“2 Bainbridge, Intellectual Property, Financia Times Pitman, London, 1999, s 590.
3 M&len 56/64 och 58/64 Consten och Grundig, ECR engelsk specialupplaga 1966 s.
00382.

“ Bernitz/Kjellgren, Europaréattens grunder, s 260.
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Det i kapitel 3.1 omnamnda réttsfallet Deutsche Grammophon rérde det
tyska foretag med samma namn som sdlde skivor i Tyskland och hade ett
licensavtal med bland annat ett franskt foretag.* Detta foretag gavs rétten att
sdlja Deutsche Grammophons skivor i Frankrike. En parallellimportor kopte
varornai Frankrike och sdlde sedan dem vidare till Tyskland. Enligt tysk lag
gdllde territorialitetsprincipen, d v s att konsumtion endast intrader om varan
satts i omlopp pad hemmamarknaden. Enligt EG-domstolen tillater
visserligen artikel 30 (davarande artikel 36) restriktioner for att skydda
immaterialrétter, men utdvandet av dessa rattigheter maste vara inom
fordragets ramar. Restriktioner pa handelsfriheten tilldts enligt domstolen sa
lange de & motiverade for att skydda de réttigheter som utgor det sérskilda
foremalet, " specific subject matter”, for en s&dan immaterialrétt.*® Det var
enligt domstolen forbjudet att anvanda rétten for att hindra forsdljning i en
medlemsstat av varor som sdts av innehavaren eller med innehavarens
medgivande i en annan medlemsstat, endast pad grund av att
marknadsforingen inte skett i hemstaten. Ett sadant forfarande strider mot
fordragets huvudsyfte, det vill sdga att forena de nationella marknaderna till
en enda gemensam marknad. Att som Deutsche Grammophon aberopa
varumarkesrétten for att forsoka hindra forsdjning av varorna i fréga
medverkade till att isolera de nationella marknaderna och var darmed
forbjudet.*’

Enligt ovanstdende fall kan medlemsstaterna endast fa undantag enligt
nuvarande artikel 30 och damed stoppa paralélimport om
immaterialréttens sarskilda forema skyddas. Vad detta innebér i fraga om
varumarken avgjordes i Centrafarm mot Winthrop™, dar det gallde
paralelimport frén England till Nederlanderna. Som i tidigare fall
konstaterade domstolen att avvikelser fran den fria rorligheten endast ar
tilldtna i den méan de & rétfardigade av skyddet for réttighetens sarskilda
foremd. Det sarskilda foremdet for varumérken beskrevs vidare som
innehavarens exklusiva rétt att anvénda varumarket med syfte att sétta varor
skyddade av méarket pd marknaden for forsta gangen. Varumérkesrétten
skyddar enligt domstolen innehavaren mot konkurrenter som vill dra fordel
av varumarkets status och rykte genom att sdlja produkter som olovligen bar
det aktuella varumérket.*® P& s vis erkanner och skyddar gemenskapsrétten
ocksd galva forekomsten av immateriaratten, dven om mojligheten att
utdva rattigheten har begransats.™

> M8 78/70 Deutsche Grammophon.

6 M8 78/70 Deutsche Grammophon, p 11.

47 M8 78/70 Deutsche Grammophon, p 12.

“8 M8l 16/74 Centrafarm mot Winthrop.

“9 Bernitz/Kjellgren, Europaréttens grunder, s 260. Ml 16/74 Centrafarm mot Winthrop, p
8-11.

* De BurcalCraig, EU law: text, cases and materials, Second Edition, Oxford, 1998, s
3,1034. Jamfér &ven med resonemanget ovan i kapitel 3.1.
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3.3.2 Konsumtionsprincipens utvecklingi Sverige

| Sverige tillampades nationell konsumtion fram till 1960 ars varumarkeslag.
Aven om vissa uttalanden i forarbetena till varuméarkeslagen tydde pé att
paralellimport var nagot positivt innehdll den inte nagon uttrycklig regel om
konsumtion av varumérkesrdtter.®>® Efter det avgorande réttsfallet
Polycolor®?, lagstadgades emellertid principen om global konsumtion.

Polycolor-fallet handlade om parallellimport av harfargningspreparat fran
Tyskland. HoOgsta Domstolen uttalade att det fdoljde av alméanna
varumérkesréattsliga grundsatser att en mérkeshavare normalt inte kan stoppa
parallellimport av varor som &r lagligt mérkta i exportlandet.®> Domstolen
ansdg att principen @en gidllde om annan an tillverkaren registrerat
varumarket & hans véagnar eller om foretagen ingar i ett koncernforhallande.
Detsamma var fallet om varumérkesinnehavaren i importlandet pa nagot
annat sétt intar en ogdvstandig stallning i forhadlande till fabrikanten. De
tva foretagen ska pa sa vis betraktas som en enhet om det finns ekonomiskt
samrére dem emellan, vilket innebér att parallellimporten inte kan stoppas.
Konsekvensen av detta var att konsumtion av varumérkesrdtten numera
skulle tillampas p& ett globalt plan.>*

Under vissa forutsdttningar kunde emellertid varumarkesinnehavaren
fortfarande forhindra parallelimport, till exempel om det finns stora
kvalitetsskillnader mellan varorna som séljs med innehavarens samtycke och
de varor parallellimportdren sédljer. Anses varumérkesinnehavaren i Sverige
som gélvstandig gentemot varumérkesinnehavaren utomlands, kunde man
inte anse att konsumtionen &ven intréffat i Sverige da varorna séppts pa
marknaden utomlands.

Parallellimportéren hade i Polycolor-fallet ocksa bifogat bruksanvisningar
pa svenska och dar tryckt Polycolors logotype. Domstolen ansag detta vara
varumarkesintrang med motiveringen att endast varumarkesinnehavaren
hade rétt att anbringa market pd varan eller férpackningen.®® Varumarket
fick vidare anvandas i reklam éller i annan marknadsforing om det gors pa
ett "ovligt satt”, beroende pa omstandigheternai det enskilda fallet och vad
som anses vara sedvanja och god sed inom den specifika varubranschen.
Uttrycket "ovligt” kan enklast Oversittas med ”"sedvanligt”. Det torde
framsta som ovligt att aterge varumérket i ett neutralt typsnitt och inte
framhéva varumérket eller anvanda sig av logotyper. Parallellimportoren far
som en foljd av Polycolor-fallet inte heller anvanda varumérket pa sadant

*! Se bla Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT, 1999:1, s 10 och prop.
1960:167 s 71.

%2 NJA 1967 s 458 Polycolor.

%% Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT, 1999:1, s 10.

> Se K oktvedgaard/Levin, Larobok i immaterialréatt, Stockholm 1995, s 342, och Bernitz
mfl, Immaterialratten och otillborlig konkurrens, , Jure Forlag, Stockholm, 2001, s 205.
% K oktvedgaard/Levin, Larobok i immaterialratt, s 338.
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sdtt att konsumenten tror det finns samband mellan honom och
varumarkesinnehavaren eller pd annat stt snylta p& varumérkets goodwill.*

Sedan Sveriges andlutit sig till EU har réttsléget andrats. En omdiskuterad
fraga redan vid anpassningen till EES-avtalet 1994 var huruvida artikel 7.1 i
varumérkesdirektivet skulle tvinga Sverige att dverge principen om global
konsumtion till férman for en regiona konsumtion (en EES-id
konsumtion). Inom EU antogs tidigt standpunkten att parallellimport inom
gemenskapen var ett bra verktyg for att bryta upp nationell
marknadsuppdelning och framja okad priskonkurrens. Det har, som ovan
visats, lange statt klart att EG-rétten inte tilldter konkurrensbegransade
atgarder for att hindra parallellimport inom gemenskapen av lagligen mérkta
varor. Pardlelimport fran utomstdende lander och dess tillatlighet var
daremot en fréga for varje EU-land att ta stallning till. Som ska visas nedan i
kapitel 4 har emellertid denna instédllning andrats efter tillkomsten av
varumérkesdirektivet.>’

3.4 Varumarkesdirektivet

EG-fordraget innehdller som beskrivits ovan inga bestammelser om
immaterialrétt forutom vad som sdgs i artikel 30. Normalt, icke-
diskriminerande utdvande av en nationell immaterialrétt kan icke desto
mindre ledatill betydande begransningar i den for EU sa centrala frihandeln.
Detta medforde att man tidigt inledde en utbyggning av fordraget med
sérskilda konventioner och andra réttsregler, ett arbete som tog l&ng tid.”®
Utanfor gemenskapens ramar hade Madridéverenskommelsen fran 1891
skapat en mojlighet till internationell registrering av varumarken, nagot som
gorde att varumarkesréttigheterna behandlades som nationella réttigheter i
de olika landerna. Overenskommelsen gav emellertid inte upphov till ndgon
uniform tillampning av reglerna.>®

Ar 1988 antogs ett direktiv. om harmonisering av EU-landernas
varumérkeslagstiftningar for att sékra den inre marknadens funktion, grundat
pa artikel 95 EGF (davarande artikel 100a).%° Syftet var att utjamna olikheter
bland medlemsstaternas lagstiftning om varumarken, eftersom dessa kunde
komma att hindra den fria rorligheten for varor och det fria utbytet av
tjanster. En samordning minskade ocksa en risken for snedvridning av

% Se exempelvis K oktvedgaard/L evin, Larobok i immaterialratt, s 337.

* Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT, 1999:1, s 11.

% K oktvedgaard/Levin, Larobok i immaterialratt, s 42. Se &ven NJA 1988 s543 Levis, i
avsnitt 4.2.3.

% Prime, European Intellectual Property Law, Dartmouth Publishing Company Limited,
Aldershot, 2000, s 77. Sverige har inte tilltrétt Madridéverenskommel sen. Sedan 1989
anknyts det sa kallade Madridprotokollet till 6verenskommelsen och Sverige férband sig att
tilltréda detta protokoll genom EES-avtalet.

% Dir 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varuméarkeslagar, hddanefter kallat varumérkesdirektivet.
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konkurrensforh8llandena pad den gemensamma marknaden.®® Direktivet
innehaller regler om bland annat registreringsforutsattningar, réttigheternas
omfang och licenser. Det & detta direktiv som legat till grund for andringen
i v&r svenska varumarkeslag.®

Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, EES, omfattar de femton EU-
landerna samt Efta-landerna Norge, Island och Liechtenstein. EES ar ett
frihandel somrade och innebér att de and utna landerna har ett nara och
ekonomiskt samarbete med EU, utan att vara riktiga medlemmar.

EES-avtalet innebér framst att EU:s regler for den inre marknaden med fri
rorlighet skagédllaaven i allaEES-lander. Varumérkesdirektivet galler
darmed badei EU och EES-omradet. En produkt som marknadsforsi ett
EES-land ska omfattas av sammaregler som géller i EU:s medlemsstater.
EG-lagstiftning och réattspraxis rérande konsumtion av varumarkesrétt ska
enligt tillaggsprotokoll till EES-avtalet inforlivas i EFTA-landernas
réttsordningar i samband med anslutningen till EES. Detta betyder att om en
produkt marknadsférsi ett land som & medlem i EES déarefter importeras
till en EU-medlemsstat sd & varumarkesrétten konsumerad. Detsamma
gdller om produkten férst marknadsfortsi ett EU-land och sedan séljsi ett
EES-land.%®

| varumérkesdirektivets artikel 5 stadgas att det registrerade varumérket ger
varumarkesinnehavaren en ensamréit. Denna ensamrétt innebdr att
innehavaren kan forhindra tredje man att anvanda kénnetecknet i
naringsverksamhet. Det & altsd bara med réttsinnehavarens samtycke som
andra kan sélja den varuméarkesférsedda produkten.

Artikel 7.1 i varuméarkesdirektivet utgor ett undantag fran de rattigheter som
tillkommer varumarkesinnehavaren enligt artikel 5.1. Artikel 7.1 foreskriver
att varumérkesinnehavaren inte kan hindra anvandning av varumarket nar
varan en gang satts pa den inre marknaden med innehavarens samtycke.
Stadgandet innehdller darfor en begransning av de oinskrankta réttigheter
som foljer av artikel 5.1.%* Artikel 7.2i sin tur stadgar att forsta stycket inte
ska gélla om varumérkesinnehavaren har skélig grund for att motsétta sig
fortsatt marknadsforing av varorna. Detta & bland annat fallet om varorna
har forsamrats eller forandrats efter det att de satts pa marknaden. Finns det
for varumérkesinnehavaren skadlig grund att hindra fortsatt forséljning
intréder sdledes inte konsumtion.

81 \/arumérkesdirektivet, preambeln.

82 \/arumérkeslag (1960:644) och prop 1993/93:48. 4a§ om regional konsumtion tradde i
kraft 1 juli 2000, se nedan kapitel 4 och 4.1.5.

% Artikel 2i Protokoll 28 till EES-avtalet och Lidgard, Regional konsumtion i EU hindrar
parallellimport fran lagprislander, ERT 1998, s 36.

% Forslag till avgorande av generaladvokat Christine Stix-Hackl i férenade mélen C-414/99,
C-415/99 och C-416/99 Davidoff, ECR 2001 s. 1-08691, p 37.
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Aven om varumérkesdirektivet harmoniserat omrédet dterstar flera frégor
angdende hur artikel 7 ska tolkas. Fragestallningarna & viktiga for bade
varumérkesinnehavare  och presumtiva  parallellimportorer da
konsumtionsregelns utformning till stor utstrackning kan komma att styra
deras framtida agerande. Dessa ska analyseras nedan i kapitel 4.

3.5 Sammanfattning

| samband med att paraldlimport blev alt vanligare och
konsumtionsprincipen véxte fram kastades ocksa mer ljus pa konflikten
mellan immaterialréttigheter och gemenskapens fria marknad.

Som vi sett forefaller artikel 30 och 295 EGF tillsammans sakerstélla att
nationella regleringar rorande immateriella réttigheter kan behdllas.
Resultatet av EG-domstolens praxis, som till viss del 10ste motséttningarna
mellan varumérkesrdtten och den fria marknaden, blev dock att
réttigheternas omfattning reducerades.

Sjdlva utdvandet av en varumérkesrdttighet kan omfattas av fordragets
forbud, beroende pa omstandigheterna. Genom domstolens arbete har
undantagen i artikel 30 begransats till att gdla sddana réttigheter som
kannetecknas av réttighetens sarskilda foremd. Utnyttjandet av en sadan
réttighet tolereras - &en om det hindrar handel eler nyttig konkurrens -
eftersom det annars vore omgjligt att pasta att det finns ett skydd. Déaremot
far sddana réttigheter som endast & av underordnad betydelse for
immaterialrétten inte hindra arbetet med att forena marknaden. Om
varuméarkesréttigheten & av sadan karaktar att den skyddar det sarskilda
foremdlet kan alltsd utdvandet av rétigheten tolereras enligt
gemenskapsratten.

Innan varumarkesdirektivet tradde i kraft var den svenska synen pa
paralellimport nagot olik den i 6vriga Europa, vilket framfor allt visade sig
genom att vi har tillampade global konsumtion. Konsumtionsprincipen
inneholl emellertid samma byggstenar i bada lagren. Det framgick till
exempel av Polycolor-fallet att en varumarkesinnehavare inte kan stoppa
parallellimport av varor som &r lagligt mérkta av innehavaren i exportlandet.
De varumérkesrattsliga principer som 13g till grund for Hogsta Domstolens
standpunkt kan mycket va sigas stdmma Overens med grundtankarna
bakom varumérkesdirektivet.

Aven om likheterna i rattssystemen var stora var principen om frihandel
mycket tydligare representerad i varumarkesdirektivet an i den davarande
svenska rétten. Det mest angelagna malet med direktivet var att harmonisera
varumarkesl agarna och astadkomma en baans mellan réttigheterna och den
fria rorligheten for varor. Eftersom Sverige och andra léander vid
varumarkesdirektivets inforande tilldmpade global konsumtion uppstod
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tolkningsfragor om huruvida medlemsstaterna forfarande var fria att
tillampa en sadan ordning. Dessa fragor tas upp i det foljande.

Fragorna om ommarkning och marknadsféring av varor, som ocksa

avhandlades i Polycolor, kommer &ven att behandlas i fdljande kapitel.
Tyngdpunkten laggs dar pa varuméarkesdirektivets artikel 7.
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4 Artikel 71
varumarkesdirektivet

Regeln om konsumtion aterfinns i varumérkesdirektivets artikel 7 och lyder
som fdljer:

Konsumtion av de réttigheter som &r knutnatill ett varumérke

1. Ett varumédrke ger inte innehavaren rétt att férbjuda
anvandningen av varumérket for varor som av innehavaren eller
med hans samtycke har forts ut pa marknaden under varumérket
inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gélla nér innehavaren har skélig grund att
motsétta sig fortsatt marknadsforing av varorna, sarskilt nér
varornas beskaffenhet har forandrats eller forsdmrats efter att de
har forts ut pa marknaden.

Vid utvecklingen av varumarkesdirektivet foresprékade Kommissionen
ursprungligen en internationell konsumtion. Forslaget andrades dock efter
invandningar fran parlamentet och den sociala och ekonomiska kommittén
genom tilldgget "inom gemenskapen” i artikel 7.1. Detta innebar en
medvetet positiv diskriminering av europeisk industri. Parlamentet menade
at en internationell konsumtion skulle leda till icke ©6nskvérda
handel spolitiska konsekvenser. Kommissionens forslag skulle ha medfért en
diskriminerande behandling av europeisk industri om tredje land inte godtog
internationell konsumtion. | ljuset av dessa forarbeten till direktivet skulle
konsumtionsbestammel sen peka mot regional konsumtion.®

Eftersom EG-réttdiga forarbeten saknar avgorande betydelse vid tolkningen
av gemenskapsrétten radde det efter varumérkesdirektivets inforande anda
osdkerhet betraffande innebdrden av artikel 7. EG-domstolens tolkning av
varumarkesdirektivets artikel 7.1 i Slhouette®® och Sebago® ledde till ett
inforande av regeln om regional konsumtion i den svenska
varuméarkes agens 4a8. Aven om Sverige och resterande EES-lander darmed
maste tillampa regeln om regional konsumtion finns det fortfarande vissa
fragor som behover utredas nér det gdler tillampningen av artikel 7 i
varumérkesdirektivet.

| detta kapitel tar jag forst upp fragestéllningarnai réttsfallet Silhouette och
gar vidare till hur uttrycken "samtycke” och "satt pad marknaden” i forsta
meningen i artikel 7 ska tolkas. Dessutom tar jag upp fran vilken tidpunkt vi
kan anses ha forbundit oss att tilldmpa regional konsumtion. | kapitlets

® |idgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén |&gprisiander, ERT
1998, s 36.

% Mal C-355/96 Silhouette, ECR 1998 s. 1-04799.

" M& C-173/98 Sebago, ECR 1999 s. 1-04103.
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andra del analyserar jag under vilka omstandigheter varumérkesinnehavaren
har ”skalig grund” att motsétta sig anvandning av varuméarket enligt artikel 7
andra stycket.

4.1 Konsumtionens intrade

Varumérkesdirektivets artikel 7.1 stadgar att varumarkesratten konsumeras
nar varorna forts ut pa marknaden av innehavaren eller med hans samtycke.
Det har varit omdiskuterat om férevarande regel skulle tolkas som en
minimi- eller en maximibestdmmelse. Om artikeln tolkas som en
minimibestdmmel se skulle den endast medfora att konsumtionen i vart fall
skulle vara EES-vid, men att det var upp till olika EU-léander att tillampa
global konsumtion om de villee Tolkar man regeln som en
maximibestammel se betyder det att konsumtionen ska tillampas inom EES
men inte vidare &n s

4.1.1 Silhouette

Slhouettem&let™ gallde tilldtligheten av &erimport till Osterrike av
glasdgonbagar som forst sdlts i Bulgarien. Silhouette International Schmied
GmbH & Co. & ett osterrikiskt féretag som tillverkar modeglasdgon och
sdjer dem under varumérket Silhouette. Bolaget hade tillampat
hogprispolitik genom att vagra séljatill 1agprisbolag. Trots att vissa havdar
att detta fall borde beddmas enligt EU:s konkurrensregler var detta inte
foremd8l for domstolens behandling.” Silhouette sdlde utg&ende
glasdgonbagar till ett bulgariskt foretag, enligt obekraftad uppgift med
sarskilt forbehdll att de endast fick séljas i Ostblocklander. Lagprisbolaget
Hartlauer i Osterrike kopte partiet i Bulgarien och aterimporterade det till
Osterrike. Silhouette stamde Hartlauer och yrkade interimistiskt forbud att
sdlja produkter som inte tidigare sdlts av Silhouette inom EES.

Med stod av Osterrikisk lagstiftning som skulle tolkas i enlighet med artikel
7 i varumarkesdirektivet ansdg Silhouette att man inte hade konsumerat sin
varumarkesrétt genom att sdlja bagarna i Bulgarien. Hartlauer ansdg att
bagarna inte sdlts med forbehdll och att Gsterrikisk lag inte medgav rétt att
forbjuda forsaljning av parallellimporterade produkter.

Silhouettes begaran fick avslag i underinstanserna och Osterrikes
Overinstans begérde tolkningsférklaring betréffande artikel 7.1 i
varumarkesdirektivet. Domstolen fragade EG-domstolen om direktivet
innebar att varuméarket ger innehavaren rétt att foérbjuda tredje man att

% Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT, 1999:1, s 12.

* M8l C-355/96 Slhouette.

" Se Hays/ Hansen, Silhouette is Not the Proper Case Upon Wich to Decide the Parallel
Importation Question, EIPR 1998, s 277, vilka menar att reimportforbudet strider mot
artikel 85.1 och att det inte & fraga om parallellimport i egentlig mening.
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anvanda varumarket for varor som har forts ut pa marknaden under detta
varumarke utanfor EU. Detta skulle innebara att Osterrike var forhindrat att
tillampa internationell konsumtion. Dessutom begéardes besked om ett
forbudsforel aggande riktat mot parallellimportoren kunde grundas direkt pa
direktivet.”

Den svenska instdllningen till konsumtionsfragan var att artikel 7.1 skulle
tolkas som en minimibestdmmelse och den svenska regeringen inlamnade
foljaktligen ett yttrande till EG-domstolen. Den prispress som internationell
konsumtion med efterfoljande parallellimport ger upphov till var det
avgorande argumentet for att global konsumtion skulle vara méjlig.”

Medan Sverige var den framste foresprékaren for att medlemslanderna
skulle tilldtas tillampa internationell konsumtion havdade fem
mediemslander att konsumtionen endast skulle vara EU-vid.”® Dessa
"maximalister” ansag att direktivet endast i begransad utstréackning ger
mediemsstaterna  frihet att agera pa varuméarkesomrédet. Enligt
generaladvokatens yttrande i malet pekade direktivets syfte, ordalydelse och
tillkomsthistoria mot en regional konsumtion och det gick inte att utlésa
ndgon frihet for medlemsstater att ga langre i inhemsk praxis.
Gemenskapssamarbetet skulle komma att riskeras om ett land skulle kunna
tilléta internationell konsumtion. Via detta land skulle parallellimporterade
produkter kunnaforas in och sedan kunnaforas vidare till resten av EU med
stod av kravet pa fria varurdrelser i gemenskapen. Pa s sétt skulle de
utldndska varorna kunna exporteras till samtliga medlemsstater. Darmed
skulle principen om internationell konsumtion exporteras éven till de lander
som anammat principen om regional konsumtion.™

EG-domstolen foljde i allt vasentligt generaladvokatens argumentering.
Artiklarna 5 till 7 i direktivet ska enligt domstolen tolkas s att de medfor en
fullsténdig harmonisering av reglerna om de réttigheter som &r knutnatill ett
varuméarke.” Det var den enda Iésningen som gjorde det mgjligt att
forverkliga direktivets mdl, vilket ar att sikerstdla den inre marknadens
funktion. Om vissa EU-stater skulle kunna tillampa en internationell
konsumtion medan andra endast lagstiftar om konsumtion inom
gemenskapen, skulle det oundvikligen medféra hinder for den fria

™ Lidgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén |&gprislander, ERT
1998 s 43f, och mal C-355/96, Slhouette, p 14. Den svenska regeringen havdade ocksa att
varumarkesdirektivet grundas pa fordragets artikel 100a, som syftar till harmonisering av
lagstiftning for att sakra den inre marknadens funktion. Konsumtionsbestammelsen skulle da
endast gdllainterna forhallanden och medlemsl anderna skulle sdlva fa bestéamma om handel
utanfér EU:s territorium. Domstolen avvisade dock detta argument, se domen p 25-29.

"2 Lidgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén |&gprislander, ERT
1998 s 45.

% De som lamnade yttranden till EG-domstolen till férman fér regional konsumtion var
Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien och Osterrike. Bernitz, Sverige, EU och
parallellimporten, ERT 1999 s 13.

* Generaladvokatens yttrande av den 29 januari 1998 i mal C-355/96 Silhouette.

™ M8 C-355/96 Silhouette, p 25.
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rorligheten for varor och tjanster. Konsumtionen ar altsa enligt domstolen
endast EES-vid.”

De behdriga gemenskapsingtitutionerna  kan sdunda alltid inga
internationella avtal och darigenom utvidga den konsumtion som foreskrivs
i direktivet. Detta har ocksa skett inom ramen fér EES-avtalet. Daremot far
enskilda medlemsstater inte lagstifta om internationell konsumtion.”’

Angaende den osterrikiska domstolens forfragan om huruvida direktivet kan
ligga till grund for ett forbudsférelaggande riktat mot parallellimportoren,
menade domstolen att ett direktiv inte skapar skyldigheter for enskild som
kan dberopas mot denne. Det &r i stéllet medlemsstaterna som maste se till
att den nationella lagstiftningen innehaller bestammelser for direktivets rétta
tillampning. De nationella domstolarna ska ocksa tolka dessa bestammel ser
sa att direktivets mal uppnas.”

Slhouette-domen fick Overlag ett negativt bemétande i Sverige. Domen
innebdr att varumarkesinnehavare enligt varumarkesdirektivets artikel 7.1
kan stoppa varor som utan varumarkesinnehavarens samtycke importeras till
EU fran utomstdende lander, om varorna lagligen markts av
varumérkesinnehavaren eller med hans samtycke. Har innehavaren daremot
placerat varorna pa den inre marknaden &r rétten till varorna konsumerad.
Resultatet blev ett vasentligt andrat rattslége i Sverige och Oppnade upp
mojligheter att stoppa parallellimport. Detta innebar ocksa att mojligheten
till priskonkurrens férsamrades.”

De " alménna varuméarkesréttsliga grundsatser” som HD forlitade sig pa vid
Polycolor-avgorandet pekade efter varumérkesdirektivets inférande och
Slhouette-domen i en annan riktning. Varumarkesdirektivets artikel 7.1 styr
numera den svenska rétten och de dldre HD-prejudikaten géller inte langre.
Den réttsosakerhet som 1992 hindrade riksdagen fran att lagstadga om
konsumtionsprincipen var efter Slhouette darmed undanrojd.®

Parallellimport inom EES & déaremot fortfarande fullt tillaten och &r i sadva
verket ahnu mer skyddad nu &n enligt dldre svensk ratt. Numera har
parallellimportdren inte endast skydd genom direktivet, utan ocksa genom
EG-réttens principer om fri rorlighet for varor, det vill saga artikel 28-30 i
EG-fordraget. Aven i frdga om rétten att anvanda varumérkesinnehavarens
logotype och i fréga om rétt till ompackning har parallellimportorer givits
storre rorel sefrihet genom EG-domstolens avgorande an vad som var fallet i
svensk ratt tidigare.® Detta omréde kommer att belysasi kapitel 4.2.

® M8 C-355/96 Silhouette, p 27.

" M8 C-355/96 Silhouette, p 30-31.

"8 idgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén |&gprisiander, ERT
1998, s 47, och Ma C-355/96 Slhouette, p 36.

" Bernitz, Sverige EU och parallellimporten, ERT 1999, s 9.

% Bernitz, Sverige EU och parallellimporten, ERT 1999, s 14.

8 Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT 1999, s 15.
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4.1.2 Samtycke

| fallet Slhouette ansdgs det avgorande for konsumtionens intrade att
varorna forts ut pa marknaden med samtycke av varuméarkesinnehavaren.
Déremot kvarstod fragan om hur detta ”samtycke” egentligen ska bedémas
och vad som krévs for att samtycke ska anses vara lamnat. Pa detta omrade
har ett fatal réttsfall visat pariktlinjer, men resterande fragor har jag forsokt
|6sa genom analys av doktrinen pa omradet.

4.1.2.1 Sebago

| Sebago-fallet™ preciserade EG-domstolen kravet pd samtycke frén
varumarkesinnehavaren i vissa bemarkelser. Sebago, ett amerikanskt foretag
som & innehavare av varumérkena Docksides och Sebago for skor i bland
annat Benelux-landerna, stdmde detaljistforetaget G-B Unic. G-B Unic hade
i sina stormarknader st ett parti Docksides-Sebago skor utan Sebagos
medgivande. Partiet hade kopts in av ett belgiskt foretag som specialiserat
sig pa parallellimport fran El Salvador, dar skorna tillverkats. Den belgiska
domstol som skulle déma i fallet begarde ett férhandsavgorande av EG-
domstolen.

G-B Unic havdade till sitt forsvar att samtycke i varumérkesdirektivets
mening foreldg fran Sebagos sida eftersom liknande varor med samma
varumarke redan lagligen marknadsforts inom  EU/EES med
varumarkesinnehavarens samtycke. Sebago anforde daremot att samtycke
maste inhédmtas for varje bestamt parti varor som importerastill EU.

Pa grund av den kritik som uttryckts fran olika hdll mot EG-domstolens dom
i Slhouette fanns det vissa forhoppningar att domstolen skulle retirera fran
sin standpunkt genom inskrankande tolkningar. Domstolen stod emellertid
fast vid sin instéllning och markerade den tvartom annu skarpare.®

Samtycket ska enligt domstolen ges pa ett konkret sétt, vilket innebéar att
samtycke inte foreligger for samtliga exemplar bara for att varor av.samma
art marknadsforts. Varumérkesinnehavaren kan darfor enligt direktivet
forbjuda att varumarket anvands for exemplar av varan som inte har forts ut
pd marknaden inom EES med hans samtycke. Enligt domstolen tyder
ordalydelsen i artikel 7.2 i direktivet, d& man talar om “fortsatt
marknadsforing”, pa att varumérkesinnehavaren maste ha samtyckt till
marknadsforing fran forsta borjan. Dessutom skulle principen om regional
konsumtion bli verkningdds om det skulle racka med att
varumérkesinnehavaren samtyckt till import for liknande eller identiska
varor tidigare. Sebago-domen innebar altsd att varumérkesinnehavarens

8 M8 C-173/98 Sebago.
8 Bernitz, Sebago och Davidoff -mera om parallellimporten. ERT 1999 s 725.
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samtycke kravs for varje sarskilt parti som importeras fran tredje land in till
EES*

For att samtycke ska ha lamnats till marknadsféring av en vara inom EES
kravs det enligt Schovsbo att marknadsforingen &r ett resultat av ett beslut
frén rattighetsinnehavarens sida® Det anses endast vara fr&ga om samtycke
nar varumarkesinnehavaren behdller kontrollen over anvandningen av
varumérket i samband med férsta marknadsforingen av varan, &ven om det
gors av ndgon annan, t ex vid licensavtal. Avgorande & att innehavaren
kunnat utdva kontroll dver licenstagarens mérkning och produktion, t ex
angaende produktens karaktar, kvalitet och méangd. Schovsbo menar dven att
det daremot inte spelar nagon roll om innehavaren verkligen utévat denna
kontroll. Asikten stéds &en av generaladvokatens yttrande i |deal-
Sandard.® Samtycket ska enligt Koktvedgaard géla det fysiska
anbringandet av varan p& den dppna marknaden. ® Vad som menas med
detta ska nérmare behandlasi kapitel 4.1.3 nedan.

Att varumérkesinnehavaren samtycker till produktion gér enligt Schovsbo
inte att konsumtion intréder, eftersom samtycket da inte gdler
marknadsforingen. Varumarkesrditen konsumeras inte heller om varorna
producerats (och sedermera marknadsforts) i strid med avtal. Innehavaren
kan @aen motsdtta sig parallellimport om han inte samtyckt till géva
marknadsforingen. For produkter som & framstéllda i Overensstammelse
med avtalet, men som sedan marknadsfors i strid med avtasvillkor
angdendet ex pris eller avséttningsform (t ex en licenstagares forsajning till
en parallellimportdr), intréder antagligen konsumtion, om det foreligger
samtycke till gava marknadsforingen. Att det inte finns samtycke till
omstandigheternai forbindelse harmed, har enligt Schovsbo knappast nagon
betydelse for konsumtionsfragan. Det avgorande &r att varorna & satta pa
marknaden med marknadsféring i &anke.®®

Schovsbo menar ocksa att tyst samtycke ar tillrackligt om det anses for givet
att réttighetsinnehavaren haft en konsumtionsutlésande marknadsféring i
atanke.® Fragan klargjordes ndgot i Davidoff-fallet.

8 M8 C-173/98 Sebago, p 19-21, och Bernitz, UIf, Sebago och Davidoff -mera om
parallellimporten. ERT 1999 s 726.

% Schovsho, “ Samtycke” och konsumtion — samitykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel
7, NIR 2000, s 338. Marknadsforing som resultat av tvang omfattas inte enligt Schovsbo.

8 Schovsho, “ Samtycke” och konsumtion — samitykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel
7, NIR 2000, s 341-342. Se &ven generaladvokatens fordag i 9/93 Ideal-Sandard, ECR
1994 s. 1-0289.

87 K oktvedgaard, Laerebog i Immaterialret, 5 utgdvan, Jurist-og Okonom forbundets
Forlag, Kopenhamn, 1999, s 331.

8 Schovsho, “ Samtycke” och konsumtion — samitykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel
7, NIR 2000, s 340.

8 Schovsho, “ Samtycke” och konsumtion — samitykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel
7, NIR 2000, s 343f.
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4.1.2.2 Davidoff och Levis

| Davidoff-och Levisfalen®® avgjorde EG-domstolen hur en
varuméarkesinnehavare pa ett bindande sitt kunde ha samtyckt till import
fran tredje land. Davidoff COOL WATER parfym parallellimporterades fran
Singapore och Levisjeans fran USA.

Domare Laddie fran engelska High Court utmanade EG-domstolen genom
att tolka varumérkesdirektivet sa att underforstétt samtycke skulle vara nog
for konsumtion och att det skulle finnas en presumtion for att samtycke var
lamnat. | praktiken skulle en sddan tolkning leda till internationell
konsumtion av varumérkesrétten. Argumenten grundade sig pa att den
angloamerikanska rétten havdar ett kontraktsrelaterat synsétt, vilket innebéar
att det med en vara foljer alla anknutna réattigheter om det inte gjorts sarskilt
forbehdll vid forsdjningen. Enligt domare Laddie innebér tystnad ett
underforstatt medgivande till att restriktioner inte foreligger for till exempel
export och import.”*

EG-domstolen slog déaremot fast att begreppet ”samtycke” maste tolkas
enligt gemenskapsrétten och inte enligt nationell rétt, annars skulle
begreppet fa olika betydelser i olika medlemsstater. Varumérkeshavarna
skulle dessutom fa ett varierande réttsligt skydd beroende av den nationella
lagstiftningen. | enlighet med tidigare réttspraxis skulle medgivandet i stéllet
tolkas pa ett for alla medlemsstater enhetligt satt. For att konsumtion ska
intrada krévs att samtycket & entydigt demonstrerat sa att det klart framgar
att innehavaren avsett att ge upp sin réttighet. Ett underforstatt samtycke kan
inte foreligga endast pd grundval av att varuméarkesinnehavaren inte
meddelat samtliga i varukedjan att han motsétter sig saluféring inom EES.
Inte heller & det frdga om underforstatt samtycke nar varorna saknar
markning om forbud att inféra varorna till EES-omrédet, eller att
varumarkesinnehavaren oOverldtit aganderdtten av varor utan att gora
inskrankningar i avtalet.

Ett medgivande behover inte vara uttryckligt utan kan indirekt framga av
faktiska omstandigheter fére, under eller efter att produkterna marknadsforts
utomlands. Daremot far det inte rdda nagon tvekan om att innehavaren
verkligen avsett att ge upp sin exklusiva rattighet. %

4.1.3 "fortsut pa marknaden”

Diskussionen om vad begreppet samtycke egentligen betyder & intimt
sammankopplad med uttrycket "forts ut pa marknaden”. | artikel 7.1 i

% C-414/99 — C-416/99 Davidoff, ECR 2001 s. 1-08691.

°! |idgard, Samtyckets betydelse vid internationel | varumérkeskonsumtion — EG-
domstolens avgorande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 6 och 7.

%2 C-414/99 — C-416/99 Davidoff, p 44-46. Lidgard, Samtyckets betydelse vid internationell
varumar keskonsumtion — EG-domstolens avgdrande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 8-
10.
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varumérkesdirektivet kan inte varuméarkesinnehavaren hindra parallellimport
om varan "av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden under varumarket inom gemenskapen”. Fragan & da hur detta
uttryck egentligen skatolkas.

Domstolen framholl i Sebago-fallet®® att den framlagda principen om att
konsumtion endast kommer i fréga for individuella exemplar av produkter
som forts ut pd EES-marknaden och inte betréffande andra exemplar har
stéd aven i artikel 7.2 i direktivet. Det i artikeln anvanda uttrycket
"vidareforsdljning” av varor visar att konsumtionsprincipen endast avser de
sarskilda varor som forts ut pa marknaden med varuméarkesinnehavarens
samtycke. Trots domstolens stéllningstagande ar det &nda inte helt utrett i
praxis vad begreppet " forts ut p& marknaden” skainnebara. **

Av ordalydelsen i direktivet och varumérkeslagens 4a8 fdljer att
innehavarens avsikt att fora ut varorna pa marknaden inte ar tillrackligt for
att hans réttigheter ska utslackas.™ Enligt Koktvedgaard & en produkt
marknadsford nér den &r fysiskt bragd pa oppna marknaden med syfte att
sdjaden till den slutliga forbrukaren. Det ska alltsa finnas samtycke till det
fysiska anbringandet pa den dppna marknaden. Det réacker inte med att man
erbjuder den genom t ex postorder, déremot & de levererade varorna
"marknadsforda’. En vara anses g heller marknadsford om den bara
transporterats utan att direkt ha erbjudits till forsaljning.%

| propositionen infor det svenska inférandet av EG:s varumarkesdirektiv
uttalades att marknadsforing vanligen sker genom att réttighetsinnehavaren
sdjer produkten. Det ansdgs ocksa vanligt att "réttighetsinnehavaren ger
nagon annan tillstand (licens) att producera och/eller forsilja den skyddade
produkten”. Vidare uttalades att ensamrdtten bara omfattar den forsta
overldtelsen.”” Harav foljer, i kombination med bestammelsens ordalydelse,
att konsumtion intréder forst nar varan sdlts eller innehavaren pa annat sétt
fr&nhant sig kontrollen 6ver varan.®

| ett fall vid Lunds tingsrétt beslutades om ett interimistiskt vitesforbud for
Handelskompaniet (HK) att fortsétta marknadsféra varor av market Peak
Performance. Domslutet har ocksa faststéllts av Hovrétten 6ver Skane och
Blekinge.*® Varorna hade av Peak sdlts till Frankrike med forbehdllet att de

% Se kapitel 4.1.2.1 ovan.

% Gozzo, Nagra reflektioner kring konsumtion av varumérkesrattigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 44.

% Gozzo, Nagra reflektioner kring konsumtion av varumérkesrattigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 42.

% K oktvedgaard, Laerebog i Immaterialret, 1999, s 331.

%" Prop 1992/93:48 s 33 och s 88.

% Gozzo, Nagra reflektioner kring konsumtion av varumérkesrattigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 44.

% M8l nr T 2115-00, beslut 2000-10-09 Peak Performance. Faststéllt av HovR dver Skéne
och Blekinge, mal nr © 1217-00, beslut 2000-11-09.
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endast fick sdljas vidare utanfér EES. HK kopte dem i England utan
kadnnedom om att samtycke till vidareférsaljning inom EES saknades.

Tingsrétten och hovrétten har tills vidare accepterat Peaks uppgifter jamte
ett skriftligt avtal med det franska foéretaget som innebér att varorna inte fick
sdljas inom EES och har beviljat interimistiskt forbud. Det franska
foretagets vidareforsaljning skedde i strid mot avtalet och utan féreskrift att
varorna endast fick sdjas utanfor EES. Frdgan & om varorna &
marknadsforda av varumarkesinnehavaren i direktivets mening och vilket
verkan forbehalet mot vidareforsaljning har. Fraga & ocksd om varornainte
langre anses marknadsforda om innehavaren av varumérket atertagit
varorna.

Domstolarna menar att 6vervagande skal talar for att konsumtion ska anses
intrada vid den tidpunkt da en vara tillhandahdlls for forsdjning till
konsument av réttsinnehavaren eller med dennes samtycke.’® Fallet vantar
annu pa dlutlig avgorande i hovrétten, varfor vi endast kan spekulera i
utgangen. | Sebago- och Slhouette-fallen géllde det varor som salts utanfor
EES och parallellimporterats tillbaka igen. | fallet Peak Performance handlar
det om varor som i galva verket aldrig |amnat EES-omradet. Frégan & om
detta ska foranleda en annan bedémning an i de férutnamnda fallen.

Enligt Gozzo'™ st&r det klart att varorna annu inte forts ut p& marknaden
inom EES om en varumérkesinnehavare sdlt varor till ett handelsforetag
med forbehdllet att de inte far sdljas inom EES. Det kravs samtycke till ett
sadant forfarande. Innehavaren kan inte anses ha avfort sig kontrollen Gver
varorna, och kan ingripa mot vidareforsaljning da rétten till varorna inte &r
konsumerad.

Vid &tertagande av varor menar Gozzo att varumarkesinnehavaren dven
atertagit kontrollen Gver varorna och att varumarkesréttslig konsumtion da
inte langre foreligger. FOr konsumtion kravs att innehavaren fér ut varorna
inom EES igen, utan forbehdll.’% Daremot anser Lidgard att det inte har
nagon betydelse att rattsinnehavaren atertar produkten for att darefter skicka
den vidare utomlands. Han menar att ingenting kan goras nar produkten véal
har konsumerats.'®

19| idgard, Samtyckets betydelse vid internationell varuméarkeskonsumtion — EG-
domstolens avgorande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 14.

191 Gozzo, N&gra reflektioner kring konsumtion av varumérkesr attigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 46.

192 Gozzo, N&gra reflektioner kring konsumtion av varumérkesr attigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 46.

103 idgard, Samtyckets betydelse vid internationell varuméarkeskonsumtion — EG-
domstolens avgorande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 14.
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4.1.4 Bevisbordan

Det & enligt Gozzo upp till aerforsdljaren att kontrollera att
varumarkesinnehavaren har lamnat samtycke for att kunna freda sig mot
pastéende om varumérkesintrang. Om omstandigheterna varit sddana att
aerforsdljaren haft stark anledning att missténka att samtycke inte foreligger
far han ocksd bara stor del av bevisbordan for att han € begétt
varuméarkesintrang.**

Schovsbo daremot havdar att bevisbordan troligen ligger pa den part som
pastar att varumérkesinnehavaren inte langre kan havda sin rét, d v s
parallellimportéren.’® Davidoff-domen belyser detta Svarandena i fallet
menade att paralelimportorerna borde presumeras ha agerat med
varumérkesinnehavarens samtycke, under foérutsdttning att denne inte
framlagger bevis om motsatsen. EG-domstolen konstaterade déremot att
brist pa aktivitet inte kan tas som uttryck for en ensidig viljeforklaring fran
réttsinnehavaren att han givit upp sin exklusiva rétt. Det & den som pastar
att medgivande foreligger som ska styrka sitt pastdende och inte
réttsinnehavaren som ska styrka motsatsen. Det kan inte stéllas krav pa att
innehavaren ska klargora med konkreta atgarder att han motsétter sig
parallellhandel 1%

4.1.5 Tidsaspekten

Det har férekommit oklarheter om nér principen om regiona konsumtion
ska anses implementerad i Sverige. Om en paraléelimportdr importerade
varor frén USA till Sverige utan samtycke fran innehavaren av varumarket
varen 1998, har han da begétt varuméarkesintrang? Regeln i varuméarkes agen
som foreskriver regional konsumtion tréadde i kraft den 1 juli 2000. A andra
sidan borjade EES-avtalet gédlla den 1 januari 1993, Sverige blev EU-
medlem 1995 och EG-domstolens dom i Slhouette kom den 16 juli 1998.

Yiterligare ettt mad vid Lunds Tingsrétt behandlade just denna
problematik.’®’ VVarumarkesdirektivet blev en del av den svenskaratten i och
med EES-avtalet. Nar direktivet skulle implementeras i svensk lag ansdg
lagradet att reglerna om konsumtion var oklara och att dessa oklarheter
skulle avgéras av EG-domstolen. Efter Slhouette lagstiftades daremot en
lagregel om regional konsumtion. Tingsrétten ansag i det aktuella fallet att

194 Gozzo, N&gra reflektioner kring konsumtion av varumérkesr attigheter inom EES och
begreppet " forts ut pa marknaden” , Festskrift till UIf Bernitz. NIR 2001, s 46.

195 Schovsho, “ Samtycke” och konsumtion — samtykekriteriet i Varemarekedirektivets
artikel 7, NIR 2000 s 343.

108 | idgard, Samtyckets betydelse vid internationell varuméarkeskonsumtion — EG-
domstolens avgérande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 11 och C-414-416/99 Davidoff, p
54-57.

M8 nr T 8790-99 och nr T 15447-99 Levi Strauss & Co mot KF och the Jeans
Collection Group Scandinavia AB. Domen &r 6verklagad och vantar pa avgorande i Svea
Hovréit.
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direktivet inte har horisontell direkt effekt. Det ger darmed inga réttigheter
och skyldigheter mellan enskilda innan de har lett till nationell lagstiftning.
Déarfér har det ingen betydelse att varumarkesdirektivet enligt Slhouette
foreskrev regional konsumtion, utan global konsumtion gédlde enligt
gammal svensk praxis. Fore den 1 juli 2000 fanns ingen svensk réttsregel
som foreskrev regional konsumtion och varken EES-avtaet, EU-
medlemskapet eller Slhouette paverkade den svenska rétten. Réttslaget var i
stéllet det omvéanda innan den svenska lagen éndrades, d v s global
konsumtion skulle tilldmpas. En annan tolkning skulle enligt tingsrétten vara
aventyrlig ur  rattssakerhetssynpunkt.'®  Av  detta foljer  att
varuméarkesinnehavare inte kan dberopa sina varumarkesréttigheter mot
paralellimportérer som fore den 1 juli 2000 utan samtycke importerat

varor.'®

4.1.6 Sammanfattning och analys

Artikel 7.1 i varuméarkesdirektivet tolkas siledes efter Slhouette-avgorandet
som en maximibestammelse. Domstolen ansag denna l0sning vara den enda
som mdjliggjorde direktivets mal, det vill siga att sdkerstdlla den inre
marknadens funktion. Om medlemsstaterna tillampade olika regler for
konsumtion skulle det kunna medfora hinder for den fria roérligheten.
Framfor alt skulle det innebdra att samma varor blev foremal for
paralellimport till en medlemsstat men inte till en annan, vilket skulle fa
verkningar som & oftérenliga med den inre marknaden. Som
generaladvokaten uttalar i sitt yttrande i Slhouette gar det inte att invanda
att varor som va har importerats till en medlemsstat som tilléampar
internationell konsumtion atnjuter fri rorlighet inom hela gemenskapen. En
sadan l6sning skulle resultera i att internationell konsumtion patvingades
samtliga medlemsstater vilket pa grund av direktivets lydelse och
bakomliggande  syfte &  otankbart.™® Domstolens  dutgiltiga
stdlningstagande inneb& att konsumtionen & EESwvid och att
medlemsstaterna inte kan tilldmpa global konsumtion &en om de skulle
vilja

For Sveriges vidkommande innebar detta att vi tvingades dverge den princip
om globa konsumtion som dlagits fast i svensk praxis. Efter Polycolor
kunde inte varumarkesinnehavare stoppa parallellimport av varor som var
lagligt mérkta i exportlandet. Enligt Hogsta Domstolen foljde detta av
dlmanna varumérkesréttsliga grundsatser. Eftersom  man  inom
gemenskapen beslutat sig for att tillampa regional konsumtion, enligt
forarbeten och réttspraxis, maste stod sokas i dessa nér vi utreder kommande
problem.

198 3uhlin, Parallellimport fr&n USA var inte intr&ng, hamtat fr&n www.pointlex.se den 5
maj 2002.

19 Se dven C-63/97 BMW, ECR 1999 s. 1-00905, dér det uppstod ett liknande problem
rérande ett 6verklagat bedlut.

10 Generaladvokatens yttrande i mél C-355/96 Silhouette, p 42.
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Varorna ska ha forts ut pa marknaden med varumérkesinnehavarens
samtycke och detta samtycke maste ha getts konkret. Detta betyder att det
krévs samtycke for varje exemplar som fors in pA marknaden. Samtycket ska
tolkas enligt gemenskapsrétten och inte enligt nationell rétt, vilket for med
sig att tolkningen blir enhetlig i hela gemenskapen. Dessutom & det
nodvandigt att samtycket & entydigt demonstrerat utan att det for den skull
behover vara strikt uttryckligt. Det viktigaste ar att det inte rader nagon
tvekan om att innehavaren avsett att ge upp sin exklusiva réttighet.

Enligt Schovsbo innebar ovanstdende att samtycket ska vara ett resultat av
ett beslut fran innehavarens sida. For att samtycke ska anses ha lamnats
maste innehavaren ha kontrollen Gver varumarket nér varan for forsta
gangen marknadsfors. Det avgorande &r alltsa att innehavaren kunnat utéva
kontroll Gver varan. Det spelar ingen roll om innehavaren samtyckt till
produktionen av varorna eftersom samtycket maste gdla sédva
marknadsféringen. Om varorna producerats i strid med avtal anses dettainte
heller konstituera samtycke, men daremot kan samtycke anses foreligga om
ett avtalsvillkor angdende séttet att marknadsféra varan bryts. Det avgorande
& dterigen att det finns samtycke till salva marknadsforingen. Tyst
samtycke &r tillrackligt om man kan ta for givet att innehavaren haft en
konsumtionsl 6sande marknadsforing i &tanke, vilket framkom i Davidoff-
falet.

Uttrycket forts ut pd marknaden avser enligt domstolen i Sebago-fallet
endast de sarskilda varor som forts ut pa marknaden med innehavarens
samtycke. Varan maste i praktiken ha satts ut pa marknaden, det racker inte
med att detta var avsikten. Fragan & dock om konsumtion sker nar en vara
erbjudstill forsaljning eller krévs det dessutom en faktisk forsdljning?

Enligt propositionen till andring av den svenska varumarkeslagen sker
vanligen konsumtion n&r innehavaren sdljer produkten eller pa annat satt
franhander sig kontrollen dver varan. Darmed betraktas ocksa varan som
ford ut pa marknaden. Koktvedgaard anser emellertid att samtycket ska gélla
det fysiska anbringandet av varan pa den Gppna marknaden. Detta torde
innebéra att varorna & marknadsférda nar de utbjuds till forsaljning. Aven i
tingsréttsfallet Peak Performance ansdg domstolen att konsumtion ska
intréada nér varan tillhandahalls for forsajning till konsument. Ett eventuellt
dtertagande av varorna &r i s fall utan verkan, eftersom konsumtionen &r ett
fullbordat faktum redan vid utbjudandet av varorna. Domstolens asikt delas
aven av bland andra Lidgard.

Om man anser att konsumtionen intrader nér varan sdljs ar foljden av ett
dtertagande att konsumtion inte har intrétt. Det krévs da enligt Gozzo att
innehavaren for ut varorna pa marknaden igen for att varumarket ska
konsumeras.
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Det finns vissa fordelar med ett sddant synsétt. Efter ett dtertagande av
varorna finns det inga varor pa den regionala marknaden, och det ligger nara
till hands att bedéma situationen som om det aldrig har funnits det heller.
Aterkallandet méste forstés i s fall vara omedelbart, innan varorna har nétt
konsumenten, for att inte konsumtion ska anses ha intrét.

Jag anser dock att det foregaende resonemanget &r det mest logiska. Att sétta
gransen vid utbjudandet av varorna & enligt min mening det enklaste séttet
att fa en enhetlig tolkning. Om konsumtionen skulle intréda vid
forsdjningen uppstér manga tolkningsfrégor om vilken forsdljning som da
ska avses, till exempel om produkten &r satt pa marknaden i och med att den
overlamnats till en lokal distributér. Om det inte ror sig om ett
agentforhdllande sker det en transaktion mellan den utlandske sdljaren och
dem inhemske distributoren. Ar da transaktionen tillracklig for att
konsumtion ska intrada? Distributoren sdljer sedan vidare produkten till
aerforsdljare, som i sin tur sdljer den till detaljister. Nar i ledet ska
konsumtion intrada?

For att undvika dylika fragestallningar &r det enligt min asikt mest rationel It
att ha en punkt di varan konsumeras, i stdllet for flera olika punkter
beroende pa vilken situation som uppstatt. For enkelhetens skull & den
tidpunkt som varan utbjuds till forsdljning det basta valet som
konsumtionsgrans. Som Lunds Tingsrétt uttalade | Peak-fallet vore det
ologiskt att konsumtion inte intrader forréan produkten nédtt den Slutliga
konsumenten, eftersom den da tas fran marknaden, inte sitts ut pa den.
Konsumtionen bor i stédlet intréda vid den tidpunkt ndr varan utbjuds till
forsdjning till slutkonsumenten. Detta synsétt foresprakas av K oktvedgaard.
Déremot hdller jag inte med honom om att varor som siljs genom till
exempel postorder anses marknadsforda forst nar de levererats. Aven i detta
fall & det mer rimligt att man anser varorna vara satta pa marknaden redan
vid gdlva utbjudandet av dem. Att produkten &nnu inte rent fysiskt befinner
sig pa marknaden anser jag vara av underordnad betydel se.

| Davidoff-domen kom domstolen fram till att det & den som pastar att
medgivande till forséljning inom EES finns som har bevisbordan for detta.
Som ska visas i det foljande & detta enligt manga ett mycket forenklat
Synsétt.lll

| praktiken innebdr domstolens uttalande att parallellimportéren har
bevisbordan for att varumérkesrdtten konsumerats. Detta synes vara ett
logiskt stdlningstagande eftersom det & varumérkesinnehavaren som
innehar ensamrétten till Sitt varumake, och att det ligger |
varumarkesréttigheten att innehavaren behdller sin réttighet tills han sager
upp den. Brist pa aktivitet borde heller aldrig vara ett uttryck for en

1 Set ex Lidgard, Samtyckets betydelse vid internationell mérkeskonsumtion — EG-
domstolens avgdrande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002:1 s 13.
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viljeforklaring och det & orimligt att varuméarkesinnehavaren ska behdva
klargora att han motsétter sig parallellhandel. '

Det & emellertid oftast fragan om bevisbordans foérdelning som utgor
svarigheten i paralellhandelsmal. Den part som bar bevisbordan har i
allméanhet mycket svart att uppfylla de krav som stélls. Enligt Lidgard &r det
inte s& enkelt att man klart kan hévda att den som pastar nagot ocksa ska
bevisa detta. Det maste dessutom tas hansyn till vem som faktiskt har
mojlighet att forebringa bevisning och de Gvergripande maen for EG-
samarbetet maste tas med i bedomningen. Konsekvensen av Davidoff &r att
paralellimportérer alltid kommer att befinnasig i underlége. Ett exempel &r
om det inte kan faststallas om en produkt har sdlts pd EG-marknaden. Ar
inte produkten entydigt markt kommer bagge parter att har svart att bevisa
om den har sitt ursprung inom eller utanfor EES-omrédet. | och med att
bevisbordan ligger pa paralelimportoren begrénsas paralelimport fran
tredje land och svérigheterna okar for lovlig parallellhandel i gemenskapen.
En foljd av detta &r troligen att réttsinnehavarna kommer att anstranga sig att
avidentifiera produkterna och darmed omdjliggora for parallellimportorer att
bevisa dess ursprung. Det har i olika sammanhang visats att
parallellimportorer sdllan kan verifiera inkop med exempelvis kvitton fran
selektiva distributorer i Europa. Orsaken till detta & sannolikt att
forutsattningen for att selektiva distributorer ska sdlja utanfor de egna leden
ofta & att de inte senare kan komma att identifieras och da riskera att ga
miste om fortsatta leveranser fr&n  varumérkesinnehavaren.®
Avidentifiering & da en forutsittning for att parallellimporten ska fortgd,
men samtidigt mycket negativt for parallellimportorernai de fall de anklagas
for varumarkesintrang. Utan identifiering av produkterna &r det nast intill
omajligt att bevisavar varan ursprungligen kom ifrén och darmed att visa att
det foreligger medgivande till fortsatt marknadsféring.

En bra losning & att inte behandla fragan som ett bevisbordeproblem
angdende medgivandets vara eller icke vara, utan i stéllet angaende varifran
en produkt harstammar. Som Lidgard lyfter fram & det da inte nédvandigt
att bevishordefrégan ska l0sas efter samma presumtionsregel som géller for
samtycket. Om rattsinnehavaren pastar att produkten kommer fran tredje
land far han styrka sitt pastéende. Lidgard hévdar ocksa att en presumtion
till parallellhandlarens fordel skulle i viss man aterstdla balansen mellan
aktbrelrlga Produkten har da gemenskapsursprung sa lange inte annat kan
visas.

Tingsrétten anforde i Levis-fallet att regional konsumtion ska tillampas fran
och med den 1 juli 2000, da konsumtionsregeln implementerades i den

12 Se for ett liknande resonemang Schovsbo, “ Samtycke” och konsumtion —
samtykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000 s 338.

13| idgard, Samtyckets betydelse vid internationell mérkeskonsumtion — EG-domstolens
avgorandei " Davidoff-fallet” , NIR 2002 s 13f.

14 idgard, Samtyckets betydelse vid internationell mérkeskonsumtion — EG-domstolens
avgorandei " Davidoff-fallet” , NIR 2002 s 14.
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svenska lagen. Varumérkesdirektivet ansdgs inte ha direkt effekt och
skapade darmed inte skyldigheter for enskild som kan aberopas mot denne.
Enligt tingsrétten foranledde inte heller Slhouette-domen en annan tolkning.

Levin anser att det inte & sjalvklart att tingsratten valde rétt.™® Hon kan
ténka sig ett flertal tidpunkter dessférinnan som relevanta och i varje fall
senast ndr Slhouette-domen foll.

EG-domstolen hade &ven fére varuméarkesdirektivets inférande 6ppnat for
at staterna kunde anvanda sig av en princip om regional konsumtion.
Medlemsstaterna kunde déarmed gdlva vélja om de ville tillampa global eller
regiona  konsumtion.*’®  Slhouette-domen innebar  daremot  att
medlemsstaterna maste tillampa regional konsumtion.

I Slhouette uttalade EG-domstolen dock att ett direktiv inte i sig kan ge
upphov till skyldigheter for en enskild och att en direktivbestdmmelse som
sadan altsd inte kan dberopas gentemot denne. Daremot ska den nationella
rétten i mojligaste mén tolkas i enlighet med gemenskapsrétten.™*’ Eftersom
man i Slhouette kom fram till att konsumtionen enligt varuméarkesdirektivet
var regional, torde det ocksa vara sa nationella domstolar ska tolka inhemska
lagar. Nationella lagar, oavsett om de tillkommit innan eller efter direktivet,
skatolkas i enlighet med direktivets syfte. | Slhouette kom man &en fram
till att syftet med varumarkesdirektivet var regional konsumtion och svensk
rétt ska ocksatolkasi enlighet med detta.

Enligt EG-domstolen i BMW-fallet var det mgjligt for en nationell domstol
att bedéma en dverklagan enligt de regler som varit i kraft fore det att ett
direktiv implementerats for sent, &ven om domen |amnas efter att direktivet
implementerades.*® Detta tyder pa att man, till synes av rattssakerhetsské,
kan tillampa tidpunkten fér implementeringen som grans nar det géller
handlingar som foretagits innan denna tidpunkt. | ljuset av ett sadant
resonemang var tingsréttens utslag riktigt, men det aterstér att se om Svea
Hovréatt haller med om detta nar man dér tar stéllning till fallet.

4.2 Undantag fran konsumtionsprincipen

Enligt artikel 7.2 skall forsta punkten i artikel 7 inte gélla ndr innehavaren
har skalig grund att motsdétta sig fortsatt marknadsféring av varorna. Detta
gdller sarskilt ndr varornas beskaffenhet har forandrats eller forsdmrats efter
att de har forts ut pa marknaden.

1151 evin, Zino Davidoff och Tesco Sores samt Costco, ERT 2002 s 312.

16 Se till exempel mél 51/75 EMI mot CBS, ECR 1976 s. 00811, och Rognstad,
Konkurranseret og parallellimport, ERT 2000 s 470.

17 M8 C-355/96 Silhouette, p 36 och 37. Se dven till exempel mél C-106/89 Marleasing,
ECR 1990 s. 1-4135, p 8.

118 M8 C-63/97 BMW, p 23 och 24.
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Andra stycket i artikel 7 kommer naturligtvis endast i frdga om produkten
satts pa marknaden av varumarkesinnehavaren eller med hans samtycke.
Annars skulle varumérkesréttigheterna inte ha konsumerats enligt artikel
7.1.1° Ordet "sarskilt” i andra stycket antyder att de situationer bendmnda i
artikeln endast ges som exempel pa omstandigheter da innehavaren kan
hindra anvandning av hans varumérke.

Enligt Slhouette-malet ska medlemsstaterna se till att varumarkesdirektivet
tillampas pa rétt sétt och att de nationella domstolarna tolkar den nationella
lagstiftningen s& att direktivets ma8l mots.*® Trots detta & det svart att
definiera granserna for de omstandigheter som ligger till grund fér en
varumérkesinnehavares rétt att motsétta sig fortsatt marknadsforing av sina
varor. Det & EG-domstolen som ska tolka innebérden av uttrycket ”skélig
grund”, och alla medlemsstater maste tillampa dessa principer utan att skilja
painternationell handel eller handel mellan medlemsstater.'?*

En harmonisering av medlemsstaternas regler & nodvandig eftersom
olikheter medlemsstaterna emellan hindrar den fria rérligheten for varor.
Om medlemsstaterna skulle tillémpa reglerna olika skulle detta leda till en
avgransning av den interna marknaden. Om till exempel medlemsstat A
tilldmpar en mer restriktiv tolkning av "skalig grund’-kriteriet an
medlemsstat B skulle varumérkesinnehavare ha ett storre skydd i den senare
staten. Detta leder till att andrade produkter maste accepteras i medlemsstat
B, men inte i A. Produkterna kan da hindras fran att importeras till
medlemsstat, vilket minskar den fria rorligheten for varor i gemenskapen.
En uniform tillampning & darfor nodvandig for att uppna maet med
varumérkesdirektivet.'??

Enligt artikel 7.2 i varuméarkesdirektivet konsumeras varumarkesréttigheten
inte nér varumarkesinnehavaren har skalig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing. De exempel som gesi artikeln, ndr varorna forandrats eller
forsamrats efter att varumérkesinnehavaren dlappt ifran sig dem, & som sagt
inte uttdmmande. Aven om den i forsta hand kommit till for att hindra skada
pa goodwill, eftersom kunderna vid eventuella andringar pa varan tror det ar
maérkesinnehavaren som gjort éndringen, kommer aven nedséttande reklam
in i detta begrepp. | det foljande koncentrerar jag mig darfor pa tre typiska
fall, d v s ompaketering, ommarkning och reklam.

19 Urlesberger, ” Legitimate reasons’ for the proprietor of at trade mark registered in the
EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the
first time, CMLR, 1999, s 1199.

120 M &l C-355/96 Silhouette, p 36.

121 Urlesberger, ” Legitimate reasons’ for the proprietor of at trade mark registered in the
EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the
first time, CMLR, 1999, s 1196.

122 Urlesberger, ” Legitimate reasons’ for the proprietor of at trade mark registered in the
EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the
first time, CMLR, 1999, s 1197.
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4.2.1 Ompaketering

Det hor till varumérkesinnehavarens ensamrétt att méarka sina varor och i
Sverige har det lange ansetts vara varumarkesintrang att den som sdlde
mérkta varor séav forsdg varan eller dess forpackning med varumarket.
Detta synsitt har emellertid omprovats efter en del réttsfall fran EG-
domstolen. Det har i forsta hand varit fraga om lakemedelsfall, eftersom
|akemedel spriser i mangafall varierar mellan skildalénder inom Europa och
utgor grogrund for parallellimport. Dessutom stéller 18kemedel smarknaden
olika krav pa forpackningsstorlekar och forpackningsutformning pa grund
av nationell lagstiftning i skilda europeiska lander. Ofta medfor detta att en
viss produkt inte kan foras ut pa marknaden i sin originalforpackning i ett
annat land. Bland annat for att tillgodose dessa krav har vissa importforetag
vat att paketera om ldkemedel sa att de lagligt ska kunna foras ut pa
marknaden i importlandet. Ett sddant forfarande betraktas gérna som
varumarkesintréng av innehavarna.'?®

EG-domstolen borjade dra upp riktlinjer angadende ompaketering i Hoffman-
La Roche mot Centrafarm.*** Tidigare hade konsumtionsprincipen endast
tillampats pa fall som inte handlade om ompaketering eller ommarkning.*# |
Hoffman-La Roche forsokte domstolen for forsta gangen reglera
tillampningen av reglerna for fri rorlighet, det vill sdga artiklarna 28 och 30,
pa ompaketeringsfall.

Grunden for utvecklingen av konsumtionsprincipen var immaterialréttens
"sarskildaféremdl”. En restriktion grundad pa en immateriell réttighet maste
réttfardigas av behovet av skydd for réttigheten. Domstolen har ansett att
avsteg fran principen om fri rorlighet endast kunde tilldtas om det var
nodvandigt for att skydda immaterialréttens sarskilda foremal.*® Det ska har
paminnas om att domstolen i malet Centrafarm mot Winthrop ansdg att
varumarkesréttens sarskilda forema var att anvanda mérket for att forsta
gangen sétta produkten pa marknaden och skydda mot konkurrenter som
skulle kunna utnyttja mérkets stallning och anseende genom att sdlja varor
som obehorigen har méarket.*’

| Hoffman-La Roche utvecklade domstolen resonemanget. Man menade att
varumarkets grundldggande funktion var att garantera produktens ursprung
for konsumenten s att han, utan mdjlighet till forvirring, kan sérskilja
produkter fran andra med annat ursprung. Denna ursprungsgaranti betyder
att konsumenten kan vara saker pa att ingen utan innehavarens samtycke

123 Nordell, Aberopande av annans kannetecken — ett decennium senare, Festskrift till UIf
Bernitz, NIR 2001 s 110.

124 M8l 102/77 Hoffman-La Roche, ECR 1978 s. 01139, och Morcom, Exhaustion of trade
mark rights in the European Union, Festskrift till UIf Bernitz, NIR 2001, s 89.

125 e till exempel mél 16/74 Centrafarm mot Winthrop som behandlats ovan i kapitel 3.3.1.
126 Se t ex mél 102/77 Hoffman-La Roche, p 7 och m&len C-427, 429 och 436/93 Bristol-
Myers Squibb, p 48.

27 M & 16/74 Centrafarm mot Winthrop, p 8.
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beblandat sig med produkten s3 att det paverkat varans ursprungliga
beskaffenhet.’”® Varumérkesinnehavarens réttighet att hejda anvandning av
varumérket som kan hindra ursprungsgarantin omfattas darfér av det
sarskilda foremalet for varumérkesrétten. Eftersom ompaketeringen i sig
paverkar det sarskilda foremdlet for varumarket & det inte nodvandigt att
bedoma vilka konkreta foljder ompaketeringen medfort. Darfor ansdg
domstolen att forsta meningen i artikel 30 EGF gav innehavaren av
varumarket rétt att hindra en parallellimportor fran att sitta pa varumarket
igen efter att man packat om varan. **° Detta & déremot inte méjligt om
ompaketeringen sker pa sddant sétt att varans ursprung och ursprungliga
beskaffenhet inte paverkas. Att anda hindra sadant skulle vara en fortackt
begransning av handeln enligt andra meningen i artikel 30 EGF. Det var
enligt domstolen varumérkets grundléggande funktion som skulle skyddas
och detta kunde trots ompaketering skei vissafall, namligen:

e om det visar sig att innehavarens anvandning av varumérket, med
hansyn till hans marknadsforingssystem, bidrar till konstgjord
uppdelning av marknaden mellan medlemsstater,

e om det visas att ompaketeringen inte kan paverka varans ursprungliga
beskaffenhet negativt,

e om varuméarkesinnehavaren ges besked om den ompaketerade produkten
innan marknadsféringen och

e om det star paforpackningen vem som packat om produkten.

Att hindraimport nér dessa omstandigheter foreligger skulle alltsa innebara
en fortackt begransning av handeln enligt artikel 30 EGF.**°

| American Home Products™! handlade det om ommaérkning i den meningen
att varumérket for samma produkt var olika i skilda lander. Omradet
behandlas mer ingdende nedan i kapitel 4.2.1.2, men redan har finns det
anledning att ta upp detta réttsfall. Parallellimportoren faste vid importen det
varumarke som anvandes for produkten i importlandet pa varan. EG-
domstolen anvande aven hédr resonemangen om réttighetens sarskilda
foremd och varuméarkets grundlaggande funktion. Den slog fast att det 1ag
inom varuméarkets grundlaggande funktion att stoppa sadan ommarkning av
produkterna.

Domstolen méaste dock dven Gvervaga om utdvandet av en sadan réttighet
var emot artikel 30 EGF. Den kom fram till att &ven om det kan vara lagligt
att anvanda tva méarken for samma produkt i olika lander kan det anda vara
mojligt att en sddan marknadsforing syftar till en konstgjord uppdelning av

128 Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf
Bernitz, 2000, s 90.

129 M & C-143/00 Boehringer, ECR 2002 s. 1-03759, p 13 och m&8l 102/77 Hoffman-La
Roche, p 7 och 8.

130 M& 102/77 Hoffman-La Roche p 14 och Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin
the European Union, NIR, Festskrift till UIf Bernitz, 2000, s 91.

'3 M8l 3/78 American Home Products, ECR 1978 s. 01823.
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marknaden. Om sa & fallet inneb& varumarkesinnehavarens forbud av
ommaérkning en fortackt begransning av handeln enligt artikel 30 i fordraget.

Det var enligt domstolen upp till de nationella domstolarna att avgéra om
innehavaren anvant olika marken med syfte att dela upp marknaden. **
Denna princip andrades sedermera nagot i samband med fallet Bristol-Myers
Squibb.

Efter att varuméarkesdirektivet antogs fastsog domstolen i Bristol-Myers
Squibb  att de nationella bestdmmelserna  om  konsumtion av
varumarkesrétter skulle bestdmmas enligt direktivets artikel 7.°° Artikel 7
ar emellertid sérskilt avsedd att férena de grundldggande intressena att
skydda varumérkesrétten och den fria rorligheten for varor mellan
medlemsstaterna, precis som artiklarna 28 och 30 i férdraget. Eftersom
dessa bestammelser har till syfte att uppna samma resultat ska de ocksa
tolkas pa likartat sitt. FOor att beddma om innehavaren av ett varumarke
enligt artikel 7.2 i direktivet kan ha skalig grund att motsétta sig saluforing
av ompaketerade varor bor alltsa stod sokas i den réttspraxis som domstolen
utvecklat inom ramen for artikel 30 i fordraget.™**

Domstolen upprepade sedan de fyra villkor som enligt Hoffman-La Roche-
fallet kravdes for att ompaketerade produkter skulle kunna marknadsféras
utan innehavarens samtycke. Den utvecklade ocksd omstandigheterna som
kunde leda till marknadsuppdelning pa grund av att innehavaren utnyttjar sin
immateriella réttighet genom att motsétta sig ompaketering.

Domstolen noterade att ett sddant utnyttjande skulle medverka till
marknadsuppdelning, speciellt i sddana fall dar varumérkesinnehavaren
placerat ett identiskt |akemedel pa marknaden i flera medlemsstater med
olika forpackningar. Produkten kan da inte parallellimporteras till en stat i
den ursprungliga form som marknadsforts av innehavaren i en annan stat.
Varumarkesinnehavaren kan darfor inte motsétta sig ompaketering néar detta
kravs for att marknadsforingen ska dverensstdmma med nationell lag eller
praxis na det gdler forpackningar eller bestammelser pa
sjukforsakringsomradet, vilket gor att erséttningen for sjukvardskostnader ar
beroende av en viss forpackning. Detsamma galler om ompaketering krévs
enligt val etablerad praxis avseende utskrivning av recept, beroende av de
storleksnormer  som rekommenderas av  yrkesorganisationer och
gukforsakringsinstitutioner. Aven om innehavaren anvander flera olika
storlekar pa forpackningarnai importstaten pa grund av regler och sedvanjor
i den staten och sdljer varor i exportstaten med en av dessa storlekar ar detta
inte nog for att fastda att ompaketering & onodig. Marknadsuppdelning

132 M & 3/78 American Home Products, p 21-23.
133 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 26.
13 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 40 och 41.
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skulle foreligga om importoren endast kunde sdlja produkten pa en del av
marknaden.®

Innehavaren av varumérket kan dock motsétta sig ompaketering av varan
om det & majligt for importéren att marknadsféra varan genom att endast
sétta pa ny etikett pa importstatens sprak. Innehavarens réttigheter skulle
begransas endast om ompaketeringen & nddvandig for att kunna
marknadsféra varan i importstaten.**

Domstolen understrok att testet skulle goras objektivt. Det var inte langre
nodvandigt att varumérkesinnehavaren medvetet hade gjort varierande
forpackningar med syfte att gora en marknadsuppdelning, sasom sagts i
American Home Products.**’ Det innebar daremot inte marknadsuppdelning
om innehavarens handlingar behdvdes for att sdkerstdlla varumérkets
essentiella funktion.**®

| Bristol-Myers Squibb gjordes ocksa klart att nar det gallde fragan om
ompaketeringen skadade produktens ursprungliga beskaffenhet, sa gallde det
med hansyn till produkten innanfér omslaget. Darfor kan
varumérkesinnehavaren motsétta sig ompaketering som riskerar att skada
produkten inuti. For att se om sa ar fallet maste hansyn tas till produktens
natur och ompaketeringsmetoden. Till exempel ansdgs det inte skada
produkten att byta ut yttre omslag om den inre férpackningen forblir intakt.
Domstolen sa uttryckligen att importoren i foérvdg ska meddela
varumérkesinnehavaren om marknadsféringen av den ompaketerade
produkten.™ Innehavaren kan ocks& begéra ett exemplar av produkten i sin
nya form innan den séljs, for att kunna kontrollera att ompaketeringen inte
skadat produktens ursprungliga beskaffenhet och att det inte &r troligt att
presentationen efterdt skadar varumérkets anseende. Ett sddant krav ger
ocksd innehavaren en battre mojlighet att skydda sig mot plagiering av
varumarket.

Vid beddmningen om originalprodukten blivit skadad eller inte beror det
inte endast pa produktens faktiska fysiska status, nagot som klargjordes i
Eurimpharmt®. Aven andra omstandigheter kan vara relevanta na man
beténker  varumarkesréttens  sarskilda foremd och  varumérkets
grundldggande funktion. Det fanns enligt domstolen en mgjlighet att
varumarkets goda rykte kunde skadas trots att det star pa paketet vem som

135 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb p 53 och 54. Morcom, Exhaustion of
trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf Bernitz, 2000, s93. Se
aven mal C-443/99 Merck, ECR 2002 s. 1-3703, p 26.

136 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 55.

17 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 56 och 57.

138 Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf
Bernitz, 2000, s 94.

139 Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf
Bernitz, 2000, s 94, och mal C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb p 78

140 M8l 71-73/94 Eurimpharm, som meddel ades p& samma dag som ma8l C-427, 429 och
436/93 Bristol-Myers Squibb.
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utforde ompaketeringen. Exempel pa sadana fall var t ex om omslaget var
defekt eller av samre kvalitet an det ursprungliga**

4.2.2 Ommérkning

| vissafall sdljer |akemedelsbolagen sina produkter under olika varumérken
i olika lander, till exempel for att man inte lyckats f& samma varumérke
registrerat i alla lander. Om da en parallellimportér vill importera en vara
fran ett land kan det av olika ské visa sig svart att silja denna under det
ursprungliga varumarket. Det har visat sig vara ndra till hands att byta ut
varumérket pa produkten till det mérke som anvandes i importstaten. EG-
domstolen tillampade i American Home Products samma resonemang som
tidigare anvénts vid ompaketering &ven pa fall rorande ommarkning.**?
Domstolen menade dock i det fallet att det innebar en fortackt begransning
av handeln om varumérkesinnehavarens marknadsforing syftade till en
konstgjord uppdelning av marknaden, nagot som sedan avvisades i Bristol-
Myers Squibb. Aven om detta senare fall rorde ompaketering var det osakert
om man skulle beddma ommaérkningsfallen pa samma vis. Dessutom radde
det osdkerhet om man skulle tillampa det nya varumérkesdirektivet i bada
fallen.

| fallet Upjohn™*, kom man ett steg ndrmare en lésning nér domstolen
tolkade varumarkesdirektivets innebord. Paranova bytte marke fran det som
varumarkesinnehavaren hade anvant i exportstaten till det mérke som
anvandes av innehavaren i importstaten. Artikel 7 &r enligt domstolen endast
tillamplig nér varumérket som innehavaren protesterar mot &ar identiskt med
varumarket som innehavaren satt pa varor i exportstaten. | andra fall ska de
generella konsumtionsprinciperna som utvecklats fran reglerna om fri
rorlighet tillampas, det vill saga artikel 28 och 30 EGF.*** Darmed kan man
inte tilldmpa direktivet vid fall som gdler ommarkning. Artikel 7 ska
emellertid tolkas i konformitet med konsumtionsprinciperna som domstolen
kommit fram till i olika réttsfall. Enligt domstolens réttspraxis i Bristol-
Myers Squibb &r artikel 7 i direktivet - liksom artikel 36 i fordraget - avsedd
att forena de grundldggande intressena att skydda savél varumérkesrétten
som den fria rérligheten for varor inom den gemensamma marknaden.
Tolkningen av dessa tva bestammelser, som har till syfte att uppna samma
resultat, ska alltsd utgd fr&n samma bas.**

| Upjohn ansdg domstolen darfor att villkoret avseende en konstlad
avskarmning av marknaderna mellan medlemsstater, sasom det sagts i
Bristol-Myers ~ Squibb, kan  Overforas pAd  ommarkningsfall.

41 Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf
Bernitz, 2000, s 95.

142 Se ovan kapitel 4.2.1, fotnot 131.

%3 M8 C-379/97 Upjohn, ECR 1999 s. 1-06927.

144 M8 C-379/97 Upjohn, p 28.

5 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 40.
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Parallellimportoren byter da ut det ursprungliga mot det som anvands av
innehavaren i importmedlemsstaten.**® P4 s& sétt undviker man, aven i fall
med ommaérkning, dvervagandet huruvida varumarkesinnehavaren hade satt
olika varumérken pa varan med syfte att dela upp marknaden, som
domstolen tidigare menat var nodvandigt i American Home Products.
Principen om objektiv nddvandighet fran Bristol-Myers Squibb ska darmed
aven anvandas pd ommarkningsfall.**’

Det ankommer pa de nationella domstolarna att bedoma huruvida det &r
objektivt nddvandigt att byta ut varumarket i ett speciellt fall. Domstolen
visade i Upjohn pa att det & objektivt nodvandigt om forbudet for
importoren att ersitta varumérket hindrar dennes faktiska tillgang till
marknaderna i importmedlemsstaten. Sa & fallet om forfattningar eler
praxis i importmedlemsstaten hindrar saluforing av produkten i fréga pa
marknaden i denna stat under det varumérke som den & forsedd med i
exportmedlemsstaten. En regel om konsumentskydd som forbjuder
anvandning i importmedlemsstaten av det varumarke som anvands i
exportmedlemsstaten pa grund av att det & &gnat att misseda
konsumenterna togs som ett exempel pa sadan reglering. Daremot ansdgs
det inte objektivt nodvandigt att marka om varan om det uteslutande
forklaras av parallellimportdrens 6nskan att n kommersiell fordel X4

| vissa fall finns ett motsténd hos konsumenterna mot 1akemedel pa vilka
nya etiketter satts. | Boehringer’*® kom man fram till att en sidan
omstandighet inte alltid utgor ett sadant hinder som gor det nodvandigt att
ompaketera varan. Det kan daremot foreligga ett sadant starkt motstand pa
en marknad hos en betydande del av konsumenterna att man kan anse att
produkterna faktiskt inte kan sdjas pad marknaden. | sa fal &
ompaketeringen inte endast i syfte att nd kommersiell fordel, utan syftar till
att |akemed|en faktiskt ska kunna sdljas p& marknaden.* Detta resonemang
tyder pa att det inte endast &r réttsliga hinder som beaktas vid bedémningen,
utan aven faktiska hinder, sdsom konsumentmotstand. Argumenteringen
torde vara densamma nér det galler omméarkning.

Fragorna om ommaérkning har provats aven i svenska domstolar. Framfor
allt handlar det om tolkning av rekvisitet ”objektivt nédvandigt”. | mal O
6305-00™ hade foretaget Orifarm parallellimporterat ett |akemedel frén
Grekland till Sverige och bytt varumérket till det som anvandes av
varumarkesinnehavaren hér. Innehavarna, UCB S.A och Ucb Pharma AB,
yrkade att Stockholms tingsrétt skulle meddela ett interimistiskt vitesforbud
for Orifam att anvanda kénnetecknet pa de importerade varorna

146 M & C-379/97 Upjohn, p 40.

47 Morcom, Exhaustion of trade mark rightsin the European Union, NIR, Festskrift till UIf
Bernitz, 2000, s 96 och mal C379/97 Upjohn, p 42.

148 M8 C-379/97 Upjohn, p 42-44.

9 M & C-143/00 Boehringer.

150 M& C-143/00 Boehringer, p 51-52. Se dven mal C-443/99 Merck.

51 M8l nr O 6305-00 Orifarm, beslut 2001-03-05.
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Tingsrétten konstaterade att varumérkesrétter i princip ska uppratthdllas
ocksa mellan EU:s medlemsstater. En svensk varumérkesinnehavare kan
darfér ha rétt att hindra marknadsféring som sker med anvandning av ett
varumérke som &r forvaxlingsbart med innehavarens.

Trots detta konstaterade ratten att man dven maste ta hansyn till praxis fran
EG-domstolen. Med hanvisning till Upjohn-domen menade man att
gemenskapsratten inte medger att varumarkesratten anvands for att forhindra
Orifarms marknadsféring under forutsdttning att omsténdigheterna vid
marknadsféringen gor det objektivt nddvandigt att byta ut varumérkena for
att varan ska kunna sdljas i Sverige. Sa var enligt domstolen falet om
forbudet for Orifarm att byta ut varumérket hindrade féretagets faktiska
tillgang till marknaden i Sverige. Om bytet av varuméarket endast kunde
forklaras av en onskan att uppna kommersiell fordel eller att det annars var
ekonomiskt omgjligt att marknadsfora lakemedlet ansdgs inte hindra den
faktiska tillgangen till marknaden. Déaremot var sa fallet om man éverhuvud
inte skulle fA& marknadsfora varan med det ursprungliga varumarket.
Tingsrétten kom fram till att bestammelser i |8kemedelsagen och
Lakemedelsverkets foreskrifter faktiskt hindrade Orifarms marknadsféring
av lakemedlet under det grekiska varumarket och att varumérkesbytet var
objektivt nddvandigt. Det fanns darfor inte sannolika skal for att Orifarm
giordeintr8ng i UCB:s ensamrétt till méarket.*>?

Ett annat fall & T 10375-99™2 dar tingsrétten inte ansdg skalet att det skulle
skapa osakerhet hos konsumenterna att ha olika namn pa direktimporterade
och paralelimporterade produkter vara tillrackligt som stod for
ommérkning. Tingsrétten uttalade ocksa att den omstandighet att svensk
forskrivningspraxis ledde till nackdelar i marknadsforingen inte utgjorde ett
sadant absolut hinder att det skulle vara objektivt nodvandigt att mérka om
varorna. Detta skullei stéllet kunna atgardas med marknadsforing.

4.2.3 Reklam

EG-domstolen har som vi sett ovan lagt fram vissa speciella fall som anses
vara skalig grund for varumérkesinnehavaren att motsétta sig parallellimport
av ompaketerade och ommérkta produkter. Med anledning av ordalydelsen i
direktivet finns det dessutom utrymme for ytterligare sétt att hindraimport.

Nér paralelimportorer gor reklam for de importerade produkterna ar det
bland annat viktigt att den inte skapar intrycket att de har rétt till mérket.
S&dan reklam & inte till&ten.™™ Det f& inte se ut som om det finns en
koppling mellan foretagen och det ska framgd vem som paketerat om
varan.™ Det gér troligtvis en grans dar angivelsen sker pa ett sitt som

152 Juhlin, Parallellimportor far byta mérke, hamtat fr&n www.pointlex.se den 7 maj 2002.
153 M8l nr T 10375-99 Paranova, beslut 2000-10-05.

M8 C-63/97 BMW, p 55.

155 M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 70-71.
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innebdr ett utnyttjande av producentens goodwill eller en fara for att
konsumenten blir forvirrad med hansyn till varans ursprung. Ett ma som
belyser detta & BMW-fallet. Egentligen var det inte fraga om
parallellimport, men domstolen menade att samma principer galler ocksa i
sidana fall.™®® BMW havdade att reklam for forsajning, reparationer och
underhdll av begagnade bilar av market BMW var olovligt bruk av
varumérket. Artikel 7 i direktivet hindrar enligt domstolen under vissa
forutsattningar att innehavaren av BMW-mérket motsétter sig att tredje man
anvander méarket for att upplysa allménheten om att han & specialiserad eller
specialist paforsdjning av begagnade BMW-bilar. Forutsittningarna var att
reklamen avser bilar som forts ut pa gemenskapsmarknaden under detta
varumérke av varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke och att
varumarket inte i reklamen anvands pa ett sddant sitt att det utgor skalig
grund att hindraimport i den mening som avsesi artikel 7(2).

EG-domstolen fastslog att det fanns skalig grund att motséita sig
annonseringen om den gav intryck av samband mellan foretagen. Sadan
reklam ansags g vara nodvandig for att marknadsfora produkten eftersom
den var illojal i forhdlande till varuméarkesinnehavarens legitima intressen
och innebar otilldtet utnyttjande av varumérkets renommé och sarpragel.
Den strider sdledes mot varumarkesréttens sarskilda syfte, vilket enligt
domstolens praxis bland annat & att skydda varumérkesinnehavaren mot
konkurrenter som vill utnyttja varumérkets stéllning och anseende. Att
anvanda reklam & dock tilldtet om det inte fanns finns risk for att
allménheten forleds att tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan
aerforsdljaren och varumérkesinnehavaren. En &terforsdljare som sdjer
begagnade bilar av market BMW och som verkligen & specialist eller
specialiserad pa forsdljning av sadana bilar, kan i praktiken inte upplysa sina
kunder om detta utan att anvanda varumérket BMW. Dé&for & det
nodvandigt att i upplysande syfte kunna anvanda varuméarket BMW for att
sakerstélla ratten till fortsatt marknadsféring enligt artikel 7 i1 direktivet.
Sédan anvandning innebar inte att aterforsdjaren drar otillborlig fordel av
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. Huruvida reklam kan ge
intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan dterforsdljaren
och varumérkesinnehavaren var enligt EG-domstolen en fréga som den
nationella domstolen skulle avgora.*>

Varumarkesinnehavare kan ocksa motsétta sig annonsering som nedvéarderar
varans prestigefyllda image. | Dior-fallet™® gjorde domstolen en avvégning
mellan varumérkesinnehavarens intresse av att skydda sig mot att
aerforséljare anvander hans varuméarke pa ett sétt som kan skada det och
paralellimportorens intresse att vidaresdja varorna pa ett sitt som ar
sedvanligt i branschen. Fallet rorde i huvudsak artikel 7.2 i
varumarkesdirektivet. Ett nederlandskt bolag, Evora, som bland annat sdlde

1% Rognstad, Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjionale regler om
markedsforing, NIR 2000, s 329.

57 M8 C-63/97 BMW, p 48-55.

%8 M8l C-337/95 Dior, ECR 1997 s. I-06013.
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parfymer i s3 kallade "drugstores’ fick inte kopa Dior-parfymer av
aerforsidljaren i Nederlanderna, da Evora inte motsvarade den bild av lyx
och prestige som Dior ville formedla. Evora salde trots det produkter med
Diors varumarke som de pa laglig vag parallellimporterat.

Vid marknadsféringen anvandes Diors olika produkter sasom flaskor och
forpackningar. Dior motsatte sig Evoras marknadsféring av produkterna.
Dior menade bland annat att benamningen ”varornas beskaffenhet” i artikel
7.2 &ven innefattade varornas " abstrakta beskaffenhet” ™ Med detta menas
den dragningskraft, aura av lyx och den prestigefyllda framtoning som
omger produkten. Evora menade att reklamen var utformad pa ett sitt som
var vedertaget bland detaljhandlare inom branschen och dérmed inte gjorde
intrdng i Diors ensamrétt.

EG-domstolen konstaterade att avsikten med konsumtionsregeln ar att
hindra varumérkesinnehavare att dela upp marknaderna. Om inte rétten att
anvanda varumarket i marknadsforing fanns skulle det bli svérare att silja
varorna och i slutandan &ventyra konsumtionsregelns syfte.*®® Domstolen
fastdog att nér markesskyddade varor forts ut pa den gemensamma
marknaden av varumérkesinnehavaren eller av ndgon med hans samtycke,
ska en pardldlimportér &en ha réten att marknadsfora varorna.
Varumarkesinnehavaren har fortfarande en réit att motsdita sSig
marknadsféringen om varornas beskaffenhet har forandrats eller forsamrats.
Det ska goras en avvagning mellan varumérkesinnehavarens intresse av att
skydda sitt varuméarke mot skadlig anvandning och aterforsdljarens intresse
av att kunna sdlja varorna genom att marknadsfora dem pa ett sitt som ar
vedertaget inom branschen.'®*

| fal som ror lyxbetonade och prestigefyllda produkter féar
paralellimportéren inte handla illojalt mot varuméarkesinnehavarens
beréttigade intresse och maste anstrénga sig sa att reklamen inte paverkar
varumérkets véarde genom att skada produkternas dragningskraft,
prestigefyllda varde och aura av lyx. Det finns inte skadlig grund for att
motséita sig reklamen nér man anvander sig av de sétt att gora reklam som
ar vedertagna i branschen, aven om dessa sétt inte 6verensstammer med de
sdtt som varumarkesinnehavaren véljer. Undantaget & om det visas att
anvandningen av varumérket i aerforsdjarens reklam, pa grund av de
sarskilda omstandigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar
varumérkets anseende.*®

| Sverige provades frégan om parallellimportorers rétt till att anvanda
varumérket vid marknadsforing i Polycolorfallet, se ovan kapitel 3.3.2. Ett

9 M& C-337/95 Dior, p 10.

10 M8 C-337/95 Dior, p37.

161 M& C-337/95 Dior, p 44.

162 M & C-337/95 Dior, p 43-46. Det finns ocksa ett EG-direktiv (97/55/EC av den 6
oktober 1997) om jéamférande reklam.
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senare fall & Levi'sfalet'®, dar ratten till 6vligt nyttjande, s&som det
uttryckts i Polycolor-fallet, faststélldes.

W-Invest sinde i det aktuella fallet postkort med Levi's varumérke pa
framsidan och sitt eget pa baksidan utan att vara auktoriserad dterforséljare.
Domstolen konstaterade att det bor vara tillatet att |dta varumérket synas i
samband med att §éva varan exponeras i annonser, skyltfonster eller andra
reklamsammanhang. Daremot bor det forhallandet att ndgon marknadsfor en
parallellimporterad produkt inte innebéra att han far anvanda produktens
varumarke i sin marknadsféring pa sadant séitt att han tillgodogor sig
maérkets goodwill for sin egen rorelses del genom att denna sasmmankopplas
med varuméarket. Bedomningen skulle goras med ledning av beskaffenheten
hos varan, varumérkesinnehavarens intresse av att skydda varumérket,
vidareforsdljarens och konsumentens intresse av korrekt information om
varan samt ett almant intresse om fri konkurrens. Detta innebar en
nyansering av kravet pa ovligt nyttjande som formulerats i Polycolor.
Atergivandet av varumérket i kombination med den pé kortets andra sida
upptagna texten gav enligt domstolen anledning att anta att det foreldg ett
samband mellan W-Invest och Levi Strauss Sweden. W-Invest ansags darfor
obehdrigen ha anvant sig av den goodwill som Levi Strauss Sweden's
varumarke atnj6t, vilket innebar varumérkesintrang.

Volvo-falet®™ avgjordes efter implementeringen av varumarkesdirektivet,
men fére BMW-domen i EG-domstolen. Fragan var om svaranden begatt
varuméarkesintrang genom att ha skyltar med "VOLVO” och "Service’ pa
skyltar pa fasaden. Bolaget var inte auktoriserat av Volvo och hade inte fatt
medgivande att anvanda Volvos kannetecken. Domstolen pdpekade att i
enlighet med varumérkeslagen 48 2st*® och varuméarkesdirektivets artikel
6.1¢* har icke-auktoriserade verkstader rétt att anvanda Volvo som marke
for att upplysa om att den tillhandahdller service pa Volvobilar.
Forutsdttningarna var att kannetecknet utesluter varje misstag om
kommersiellt samband med innehavaren. | detta fall ansag domstolen dock
att svaranden hade utnyttjat méarket som kannetecken fér sina egna tjanster,
vilket inte faller in under varumarkeslagen 48 2st eller artikel 6.1c i
varumérkesdirektivet. Om svaranden i stéllet haft en skylt lydande " Vi utfér
Volvo service” skulle det kunna godtas eftersom det inte kan som

' NJA 1988 534 Levi's.

"% NJA 1998 5474 Volvo.

185 vmL 48 2st lyder: ” Som otill&en anvandning enligt forsta stycket anses att ndgon vid
tillhandahallande av reservdel, tillbehor eller liknande, som lampar sig for annans vara,
dberopar dennes kannetecken pa sadant sétt, att det kan ge sken av att vad som
tillhandahalls kommer fran kannetecknets innehavare eller av att denne medgett
k&nnetecknets anvandning.”

1% Artikel 6.1c i varuméarkesdirektivet lyder: ”Varumérket ger inte innehavaren rét att
forhindra tredje man att i néringsverksamhet anvanda|...] varumérket om det & nédvandigt
for att ange en varas eller tjansts avsedda andamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel,
forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god afférssed.”
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verksamhetsbenamning utan endast som en upplysning och ett angivande av
de tjanster som erbjuds.*®’

Svensk praxis ligger i linje med gemenskapsrattsreglerna om man jamfor
med fallen BMW och Dior, &en om det kan sdgas att den svenska linjen har
varit ndgot mer restriktiv.'® EG-domstolen har godkant anvandning av
kannetecken i reklam sa lange det anvands for att beskriva varan som
utbjuds till forsdljning, daremot far parallellimportorer inte anvanda
varumérket om det hanvisar till parallellimportdrens foretag och skapar
intrycket av att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen.*®®

4.2.4 Produktavvikelser

Enligt Artikel 7(2) kan varumérkesinnehavaren altsa hindra fortsatt
forsdljning om varan till exempel éndrats efter forsta forséljningen inom
EES. En sidan situation kan dock avhjépas genom upplysningar och/eller
prissénkning, vilket leder till att varumérkesinnehavaren inte langre kan
motsétta sig marknadsforing. Pa sa sétt kan upplysningar om varans tillstand
avhjalpa ett varumarkesingrepp. Om produktkvaliteten skiljer sig fran land
till land kan varumarkesinnehavaren vanligen hindra forsdljning om
parallellimportérer inte upplyser om de foreliggande skillnaderna. Till
exempel maste det upplysas om att det krévs adapter for att kunna anvanda
en amerikansktillverkad rakapparat i Sverige.*™

| fallet Ballantine'™* hade de parallellimporterade varorna dndrats genom att
man avlagsnat identifikationsnummer som satts pa varan av innehavaren.
Syftet med detta var att det inte skulle synas var parallellimportéren hade
kopt varorna. Med identifikationsnummer kvar pa den parallellimporterade
varan kan innehavaren upptéacka brister i sin férsajningsorganisation och
atgarda dessa. Varumarkesinnehavaren skulle i sa fall kunna hindra fortsatt
parallellimport genom att sla ner pa den som sdldetill parallellimportoren.

Domstolen konstaterade att de regler som slagitsfast i praxisi samband med
ompaketering av |akemedel &en kunde anvandas i detta fall. Produkten
hade namligen &ven har blivit foremal for ett ingrepp vilket kunde forvanska

187 \Westman, Studier i Immaterialratt, Volym 2, s 46f.

1% Se till exempel Bernitz, Aberopande av annans varumarke i marknadsforing, NIR 1981,
S 46-52.

19 Det finns ocks& ett direktiv om jamférande reklam, 97/55/EC av den 6 oktober 1997.
Direktivet kontrollerar anvéndandet av jdmférande reklam utan att férbjuda det. Reklamen
far inte vara oréttvis, och darigenom kunna stora konkurrensen, och far inte orsaka skada
hos konkurrenter eller ha en ogynnsam effekt pa konsumenternas val av produkt, se
direktivet premiss 7. For att hindra att jamférande reklam anvands pa ett illojalt sétt som
hindrar den fria konkurrensen bor dessutom endast jamforel ser mellan konkurrerande varor
och tjanster tillatas, se premiss 9.

170 Rognstad, Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjionale regler om
markedsforing, NIR 2000, s 334.

' C-349/95 Ballantine, ECR 1997 s. 1-06227.
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ursprungsgarantin.*’?> Samma regler som for till&tligheten av ompaketering

gdler adltsA Domstolen kom fram till att ett avlagsnande av
identifikationsnummer kunde vara nédvandigt for att forhindra en konstlad
avskarmning av marknaden. Det var dock inte en konstlad avskéarmning om
identifikationsmarkningen skett pa grund av réttsiga skyldigheter eller for
att uppna andra legitima syften, utan bara om det gjorts for att kontrollera
distribution och hindra &terforsaljning till paralellimportorer.t™  Att
parallellimportérer avlidgsnat streckkoder kan med andra ord uppfattas som
ett legitimt ska for varuméarkesinnehavaren att med stod av direktivets
artikel 7(2) forhindra paralellhandeln, under de av domstolen anvisade
forutsattningarna’™® Det ankom enligt EG-domstolen p& den nationella
domstolen att avgora om sa var fallet.

4.2.5 Sammanfattning och analys

Kriterierna for att innehavaren ska anses ha "skdlig grund”, s som det
stadgas i varumérkesdirektivet artikel 7.2, har fastslagits genom praxis och
& manga och komplicerade. | det foljande tar jag exemplet ompaketering till
hjap for att beskriva mitt tillvagagangssétt for bedomningen, trots att det till
stor del ar applicerbart &ven pa ommarkning.

Forbudet mot kvantitativa handelshinder och atgarder med motsvarande
verkan, som foreskrivs i artikel 28 EGF, uttrycker en grundl&ggande princip
om fri rérlighet. Undantag far endast goras om det syftar till att skydda
immaterialréttens sarskilda foremal. Varumérkesréttens sarskilda foremal ar
att utgbra en ursprungsgaranti for varan, det vill sdga att garantera
produktens ursprung for konsumenten sa att han kan sarskilja den fran andra
produkter med annat ursprung.

Det har framkommit att ompaketering medfor en risk for att
ursprungsgarantin kan skadas, vilket innebar att ett sadant forfarande
paverkar varuméarkesréttens séarskilda foremd. Varuméarkesinnehavaren kan i
och med detta hindra parallellimport av ompaketerade varor.

Innehavare far emellertid inte hindra dylikt agerande om det innebar en
fortackt begrénsning av handeln enligt artikel 30 EGF. Om det visas att
innehavarens anvandning av varumérket bidrar till konstgjord avskarmning
av marknaden mellan medlemstater och att ompaketeringen inte paverkat
varans ursprungliga beskaffenhet innebér det en sadan fortackt begransning
av handeln. Dessutom kréavs det att varumérkesinnehavaren underréttats pa
forhand om ompaketeringen och att han fétt ett prov pa hur varan kommer
att se ut. Det ska ocksd anges pa forpackningen vem som utfort
ompaketeringen. Viktigast ar att ompaketeringen gors pa ett sétt som

172 C-349/95 Ballantine, p 27.

173 C-349/95 Ballantine, p 40-42.

174 | idgard, Samtyckets betydelse vid internationell varuméarkeskonsumtion — EG-
domstolens avhorande i ” Davidoff-fallet”, NIR 2002:1 s 7.
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respekterar innehavarens beréttigade intresse. Detta innebér i synnerhet att
ompaketeringen inte far paverka varans ursprungliga beskaffenhet eller
skada varumérkets anseende.

Om ompaketeringen & nodvandig for saluféringen av varan kan detta
medfora en konstlad avskarmning av marknaden. Det beddms vara
nodvandigt att paketera om varan i de fall verkliga eller potentiella hinder
mot forsaljningen dérigenom kan 6vervinnas., Exempel pa sddana hinder &
bestammelser eller inhemsk praxis vad gdller forpackningar eller val
etablerad praxis avseende utskrivning av recept. Det anses inte vara
nodvandigt om ompaketeringen endast & motiverad av en 6nskan att fa
kommersiell férdel. Dessutom betraktas ompaketeringen inte heller som
nodvandig om det & majligt att sélja varan efter att nya etiketter har satts pa
den ursprungliga forpackningen.

Motstand i importlandet mot 1akemedel med nya etiketter innebér inte altid
ett sdant hinder att det & nodvandigt att paketera om produkten. Det kan
dock finnas ett sadant motstand hos en betydande andel av konsumenterna
att varan rent faktiskt inte kan sdljas. | sddant fall har inte ompaketeringen
skett endast i syfte att nd kommersiell fordel, utan syftar till att sakerstédla
lakemedlens faktiska forsdljning. Huruvida de aktuella rekvisiten &r
uppfyllda ar upp till nationell domstol att bedéma.

Syftet med artikel 30 EGF och artikel 7 i varuméarkesdirektivet &r att
mojliggora och garantera effektiv marknadstillgang. N&r man bedémer vad
som & "nodvandigt” ska man darfor ta hansyn till detta 6vergripande mal.

Det finns emellertid andra grunder & ompaketering och ommarkning som
kan foranleda att varumarkesinnehavare far motsétta sig parallellimport. Tva
vanliga omstandigheter & att produkten forandrats eller forsamrats eller att
parallellimportéren anvander sig av reklam som &r skadlig for innehavaren.

Betrdffande produktavvikelser & det varans beskaffenhet innanfoér
paketeringen som &r det viktiga, eftersom ursprungsgarantin ar varumarkets
grundlaggande funktion. Om en tredje person kunde dndra pa en produkt
skyddat av ett varumérke skulle market inte langre indikera att alla
produkter med det varumérket varit tillverkad under samma féretags
kvalitetskontroll. Detta kom forst fram i HAG-falet och blev senare
bekréaftat i Bristol-Myers Squibb.

Avsevdrda andringar av varan kan likval anses vara nodvandiga, till
exempel for att reparera produkten eller komma till ratta med tekniska
problem. Detta ar sarskilt fallet med elektriska produkter, som kan behdva
andras pa grund av olika eluttagssystem i olika medlemsstater. Fragan &r da
om en anvandbar &ndring av varan som anpassar den till konsumentbehoven
ar tilldten eller ar det ett intrang i varuméarkesrdtten? Kan en andring av
varan vara férbjuden om andringen objektivt sett innebédr en forbattring av
varan?
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EG-domstolen har vid tillfélle uttalat att ompaketering av |akemedel &r
till&tet om den bland annat ” cannot adversely affect the original condition of
the product”. Ordet "adversely” kan enklast Overséttas till ”negativt”, vilket
antyder att forbattringar i kvaliteten & till&na'™ | den svenska
Overséttningen kan det daremot endast utldsas att varans ursprungliga
beskaffenhet inte far paverkas. Om man tolkar den svenska texten, kan man
inte pasta att den formedlar intrycket av att andringen ska paverka varan
negativt for att den ska vara otillten.

Det kan finnas anledning att havda att réttsfallet ska tolkas enligt den
svenska Overséttningen. | enlighet med varumarkesdirektivets artikel 7.2
intréader inte konsumtion om varan "forandrats eller férsamrats’. Detta ger
intrycket av att vilka andringar som helst, aven forbattrande sadana, kan vara
ett godtagbart skadl att hindra anvandning av méarket. Om man ser EG-
domstolens domslut i ljuset av ordalydelsen i direktivet & det darmed |é&tt att
halla med om att domstolens tolkning kan vara felaktig, och att &ven en
forbéttrande andring av produkten kan innebdra en skadlig grund for
innehavaren att motsétta sig fortsatt marknadsforing.

Aven om produkten i sig, innanfor forpackningen, inte har skadats namnvart
kan ompaketeringen paverka varans originalkondition. Ett exempel & att
bruksanvisningen &r felaktig sa att produkten inte kan anvandas i enlighet
med sitt syfte. Man kan d& p&st& att produkten har paverkats indirekt.*™ Ett
annat exempel & om parallellimportdren tillfogar en felaktig adapter till en
elektronisk vara for att anpassa den till marknaden. Produkten i sig ar intakt,
men varan har anda paverkats indirekt.

| detta sammanhang & det viktigt att komma ihdg att forutom
ursprungsgarantin & det ocksa en av varumarkets funktioner att man kan
anvanda det for att hindra tredje man fran att skada mérkets rykte.
Varumérkets anseende kan skadas trots att géva produkten inte & andrad
eller forsamrad, till exempel nér den ompaketeras, marks om eller anvands i
reklam. Domstolen menar, genom bland annat utslaget i Bristol-Myers
Squibb, att &ven om varans beskaffenhet inte & andrad eller forsdmrad &r
hela produkten inklusive paketeringen vard att skydda mot ondédig
inblandning.

Att gora reklam for parallellimporterade varor anses nddvandigt for att
sakerstdlla den ratt till fortsatt marknadsféring som stadgas i
varumérkesdirektivets artikel 7. EG-domstolen har @ven dagit fast att
varumarkets rykte utgor en oberoende tillgang som & vérd att skydda mot
skadlig verksamhet. | Bristol-Myers Squibb'’’ erkénde domstolen att

175 Sertill exempel C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 49.

176 P4 engelska skulle detta bli "indirectly adversely affected” enligt domstolens utl&tandei t
ex Bristol-Myers Squibb. Definitionen &r bredare pa svenska och ger darmed effekten att
varumarkesinnehavare | éttare kan hindra ompaketering an enligt den engel ska definitionen.
YT M8 C-427, 429 och 436/93 Bristol-Myers Squibb, p 75.
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innehavaren har ett beréttigat intresse att kunna motsétta sig marknadsforing
av varan om varumérkets rykte, och déarmed &garens, skulle kunna lida skada
pa grund av en olamplig presentation av produkten. Detta beréttigade
intresse foljde av varumarkesrattens sarskilda foremdl. | Dior faststalldes det
att ryktet som sddant & vart att skydda'’® | linje med ovanstdende
resonemang &r detta annu ett sétt att hindra marknadsforing pa grund av att
varan paverkats indirekt. Aven om produkten inte skadats eller forsamrats
kan en felaktig framstéllning i reklam vara anledning till att innehavaren har
skalig grund att stoppa marknadsforing av varan i fraga.

Huvudregeln dverlag & dock att reklam tilléts om annonseringen inte skapar
intrycket av att det finns ett ekonomiskt samband mellan parallellimportéren
och varumérkesinnehavaren. En varas prestigefyllda image far inte
nedvarderas men annonseringen beddms godtagbar om den skett enligt for
branschen vedertaget sétt, forutsatt att den inte skadar varumérkets
anseende.

%8 M8 C337/95 Dior, p 43-44.
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5 Konsumtionsprincipen de
lege ferenda

Diskussionerna har varit manga kring konsumtionsprincipen och hur langt
konsumtionen enligt gemenskapsratten ska stracka sig. Kommissionen ansig
vid inférandet av varumérkesdirektivet att gemenskapen kan inga
internationella avtal om utvidgad konsumtion. Dessutom & det enligt
kommissionen mgjligt for nationella domstolar, under forutséttning av
reciprocitet, att tillampa en internationell konsumtionsprincip.*”® Men detta
torde menas att nationella domstolar kan tillampa den internationella
principen om det finns ett internationel It avtal.

Efter EG-domstolens avgorande i Slhouette var det manga som hoppades pa
en andring, eller &minstone en nyansering, av det réttsdge som innebar
regional konsumtion.'®® Efter domen agerade den svenska regeringen for att
andra rattslaget inom EU och fa en aergang till internationell
konsumtion.®" Redan d verkade det osannolikt att EG-domstolen skulle
andrainstallning, vilket ocksa tydliggjordesi Sebago och Davidoff.

Trots domstolens ovilja att forandra radande ordning finns det olika
mojligheter att initiera en forandring av konsumtionsprincipen. Ett forslag ar
att foresda att global konsumtion skall gélla, men tilldta europeiska foretag
att fora in reexportforbud i sina gemenskapsexterna avtal nar produkterna
riskerar att foras tillbaka till sin hemmamarknad. Denna |6sning leder till en
diskriminering till forman for europeisk industri samtidigt som europeiska
konsumenter pa fordelaktiga villkor far tillgang till internationella varor som
prismanipuleras. Ldsningen skulle ocksa kunna leda till en bra
forhandlingsposition vid framtida multilaterala férhandlingar. %

Andra forsag som framkommit & att ldta konsumtion intréda nér
varumérkesinnehavaren & densamma i export- och importlandet, eller att
tillampa internationell konsumtion for varor som saknar EES-ursprung,

9 |_idgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén l&gprisiander, ERT
1998, s 36. Jamfor &ven med kapitel 4 ovan.

180 | idgard frégar sig till exempel om den inskrankta regionala konsumtionsprincipen
Overensstdmmer med ett dppet internationellt samarbete som det kommer till uttryck i
TRIPs eller WTO-stadgan och om det &r i samklang med gemenskapens internationella
stravanden. Lidgard, Samtyckets betydel se vid internationell varuméarkeskonsumtion — EG-
domstolens avgérande i ” Davidoff-fallet” , NIR 2002 s 12.

181 Pressmeddel ande fr&n Narings- och Handel sdepartementet, Regeringsinitiativ for att
forma EU att andra reglerna for parallellimport, 1998-08-24, nr 124/98, och Bernitz,
Sverige, EU och parallellimporten, ERT 1999 s 16.

182 | idgard, Konkurrensratt och parallellimport — Exportklausuler, ERT 2000 s 277.
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medan man tillampar regional konsumtion for aterimporterade produkter
som har EES-ursprung.*®

Dessa fordag forutsdtter att EG-domstolen vidareutvecklar sin tidigare
standpunkt. Av hittills provade fragor framstar det likvdl som om
foresprakare for internationell konsumtion inte kan forvanta sig en
forandring genom domstolens praxis. Eftersom fragan & av handel spolitisk
art, snarare an juridisk, kommer den troligtvis att |0sas pa det forra planet.
En v&g att ga vore att forma Rédet att andra artikel 7 i varumarkesdirektivet
till att generellt gallainternationell konsumtion. Enligt artikel 100a EGF kan
visserligen direktivet andras med kvalificerad majoritet, men att uppna detta
framstar idag som orealistiskt.

Ar 1999 presenterade K ommissionen den sé kallade NERA-rapporten vid ett
mote med medlemsstaterna och andra intresserade parter.’®* Métet gélde
fragan om varumarkesréttslig konsumtion och de mdjliga effekterna av en
andring fran regional konsumtion till internationell. NERA-rapporten visade
att en andring skulle ha effekt inte bara pa priser utan ocksa pa manga andra
aspekter, sasom varutillgang, distributionsavtal och marknadsuppdelning.
Vissa produktomraden, som till exempel alkoholhaltiga drycker, skulle inte
paverkas namnvart medan effekten skulle bli desto stérre pa handeln med
skor, elektronik och hushdllsapparater.

De deltagare i motet som foredrog internationell konsumtion pekade framst
pa den positiva inverkan pa varutillgdngen och pa de férdelar som denna
princip skulle ge konsumenterna. De som argumenterade for regional
konsumtion menade att en andring skulle minska vardet pa
varumérkesréttigheter, skada innovationen och minska investeringsviljan.
De framholl ocksa att det fanns ett starkt samband mellan parallellimport
och piratkopiering, vilket ytterligare talade fér att regional konsumtion
borde galla.®

| juni 2000 beslutade Kommissionen att tills vidare avfora fragan om
konsumtion av varumérkesrétt. En avgorande faktor var att Kommissionen
inte ans3g att internationell konsumtion skulle leda till en avgorande
sankning av priserna. Dessutom ansags det problematiskt att det finns tva
olika regleringar rorande varumérken, varumarkesdirektivet och
varuméarkesforordningen. En andring av bada kan inte garanteras eftersom
en andring av forordningen kraver enhdlighet i Radet medan direktivet
endast kréver kvalificerad majoritet. Om endast direktivet skulle éndras
skulle tva olika regelsystem skapa osikerhet bade pa marknaden och hos
konsumenterna huruvida produkten satts pa marknaden enligt gélande lag

183 | idgard, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport frén 1&gprisiander, ERT
1998, s 51f.

184 Se http://europa.eu.int/commvinternal_market/en/indprop/tm/tmstudy.htm for NERA-
rapporten. Se http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/185.htm for
information Gver motet.

185 Se foregéende fotnot.



eler inte. En andring skulle dessutom gora det svarare for europeiska
foretag att sétta lagre priser utanfor EU. Kommissionen befarade hér en risk
for samre kvalitet p& varorna och minskad investeringsvilja.*®

Efter Kommissionens besut har forsoken att paverka gemenskapens
ingtitutioner fortsatt. Atta mediemsléander - Belgien, Danmark, Finland,
Irland, Luxemburg, Nederléanderna, Storbritannien och Sverige - skickade i
december 2000 brev till Kommissionen dér den uppmanades att ompréva
sin stndpunkt.’®” Under Sveriges ordférandeskap utfordes studier i frégan
men dessa foranledde inte ndgon andring. Parlamentet har dock begart att
Kommissionen ska belysa ytterligare fragor angdende konsumtionen fére
ingangen av & 2003.1%®

Som EG-domstolen padpekat i Slhouette kan EU likafullt inga
internationella avtal med tredje land for att sékerstélla reciprocitet genom att
omsesidigt tilldta varumarkeskonsumtion och parallellimport. Att ha ett
dylikt avtal med till exempel USA skulle vara mycket fordelaktigt. Andra
landers instdlning till fragan & emellertid svarutredd, varfor det ar ett
komplicerat forafarande att faststalla reciprocitet.'®

Ett alternativ skulle kunna vara att 16sa problemet genom multilaterala
forhandlingar inom ramen fér Varldshandelsorganisationen (WTO) om
tillégg till TRIPs-avtalet om handel srel aterade aspekter av immaterialrétter.
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) & i kraft
sedan 1996 och har godkants & gemenskapens vagnar.'® En liknande
|6sning forefaller vara mest logisk, men kraver langvarigt forhandlingsarbete
och starkt engagemang frén inblandade parter.'**

186 Se Communiqué from Commissioner Bolkenstein om the issue of exhaustion of trade
mark rights, 7 juni 2000,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/comexhaust.htm. Se &ven
Lidgard, Samtyckets betydel se vid internationell mérkeskonsumtion — EG-domstolens
avgorandei " Davidoff-fallet” , NIR 2002 s 5 dar det faktum att Frankrike bestdmt motsatt
sig varje foréndring ges som en dominerande orsak till att kommissionen givit upp fortsatta
initiativ.

187 Se riksdagens temasida:
http://mww?2.riksdagen.se/lnternet/EUsvar.nsf//?0penDatabase& docid=675B7A41D0B279
F4C1256C2004A9CA47.

188 parlamentets resol ution den 3.10.2001 och Levin, Zino Davidoff och Tesco Stores samt
Costco, ERT 2002, s 311.

189 Se till exempel Lidgards resonemang i Regional konsumtion i EU hindrar
parallellimport fran |agprislander, ERT 1999 s 53.

19 TRIPs godkandes genom ré&dets beslut 94/800/EG och anses ha s kallad indirekt effekt i
de fall gemenskapen lagstiftat pa omrédet. Detta innebér att nationella domstolar i sddana
fall méste tillampa nationellaregler mot bakgrund av ordalydelsen i och syftet med WTO
bestammelserna. Se de férenade mélen C-300/98 och C-392/98, Dior 2, ECR 2000 s. |-
11307, p 49.

191 Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT 1999, s 16. Jamfor ocksd artikel 6 i
TRIPs som 1994 utes 6t en reglering av konsumtionsfrégorna eftersom det var omgjligt att
enasi fragan.
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De flesta lander tycks numera ha Gvergétt till att foredra internationell
konsumtion, medan EG-domstolen dldpar efter. Trots det & det den
gemensamma marknaden som &r ett av huvudsyftena med unionen, och
skyddet fér denna marknad verkar kréva en strikt reglering av majligheter
till parallellimport. P4 sa sitt gynnas varuméarkesinnehavare samtidigt som
paralelimportorer fatt det svérare att bedriva sin  verksamhet.
Uppenbarligen & EU:s stravan att ge innehavare starkt skydd mot intrang,
for att de ska fa utdelning pa sina investeringar och den goodwill de byggt
upp. Samtidigt kraver konkurrenshansyn att innehavarnas skydd inte blir en
alltfor dominerande faktor.

Gemenskapsingtitutionernas installning ligger tamligen fast och en
forandring kommer troligen g till stand forréan flera @n de nordiska landerna
gjort ytterligare patryckningar. Utvecklingen skapar en viss risk for att
parallellimportérernas verksamheter blir alltfér ogynnsamma fér att kunna
fortsétta. Denna bransch har emellertid ofta gett prov pa en omfattande
idérikedom nér det gdler att komma runt existerande regler, vilket framfor
alt visat sig genom den mangd fall som tagits upp i domstolarna kring
amnet.

Oavsett om vi i framtiden kommer att ha regional eller internationell
konsumtion kommer dragkampen vara densamma: bada lager kommer att
strava efter si gynnsamma villkor som mgjligt for att maximera sina
inkomster. Den linje som gemenskapen slagit in pa, det vill siga regional
konsumtion, gynnar mestadels innehavare som har varumarkesréttigheter
badde inom och utanfor EU. De kan da separera den gemensamma
marknaden fran resten av varldsmarknaden och ta mer betalt for varor som
sdljs inom unionen. Daremot kan de inte langre separera marknaden inom
EU, vilket &minstone pa kort sikt kan ge béttre konkurrens och hilligare
priser.
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