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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Parallellimport foreligger nar ett foretag, som inte har nagon affarsrelation
med de etablerade distributionskanalerna i ett land, vander sig till en
marknad utanfér detta land, kdper upp produkter och importerar dessa for
forsdjning i det forstnamnda landet. Nagot forenklat kan sagas att det finns
forutséttningar for parallellimport néar inkopspriset pa exportmarknaden &r
|&gre an forsaljningspriset p&importmarknaden.*

Parallellimport upplevs ofta som positivt for konsumenterna pa
importmarknaden eftersom det & vanligt att de parallellimporterade varorna
sdljs till ett lagre pris an de “inhemska’ varorna. For innehavare av
varumérksréttigheter ses parallellimporten emellertid som en oo6nskad
foreteelse, dels pa grund av att den Okar konkurrensen pa den aktuella
marknaden, dels for att varumarkesinnehavaren som huvudregel inte kan
bestdmma under vilka forhallanden som de parallellimporterade produkterna
skall omséttas. Problematiken kan belysas genom fdljande exempel. Antag
att ett foretag (A) tillverkar en lask som & varumarkesskyddad i Sverige.
Foretaget sdljer 1asken till svenska konsumenter fér 10 kronor, ett pris som
a maximerat for den svenska marknaden. A sdljer &ven lasken till ett
foretag (B) i USA. P4 den amerikanska marknaden & det maximala
forsdljningspriset 7 kronor, varfor B sdjer lasken till amerikanska
konsumenter till detta pris. Ett tredje foretag (C) koper upp ett stort lager
lask for 7 kronor styck frén B, exporterar dessatill Sverige och séljer dem pa
den svenska marknaden for 9 kronor. Lasken parallellimporteras altsa till
Sverige och sdjs till ett lagre pris an det pris som tillampas av
varumérkesinnehavaren i Sverige. Varumérkesinnehavaren A & givetvis
inte n6jd med denna situation som bland annat har givit foretaget oonskad
konkurrens pa den svenska marknaden. Frégan uppkommer da om A kan
hindra denna paralélimport med stod av sin svenska ensamrétt till
varuméarket?

Paralellimport & tilldten sa lange det inte foreligger négra
immaterialrattsliga hinder.? Ett s&dant hinder kan utgoras av den ensamratt
som en varuméarkesinnehavare innehar och han kan med stdd av denna som
huvudregel férbjuda import till det land dér han innehar sin réttighet. Enligt
den varumérkesréttsliga ensamrétten har innehavaren en rétt att bestamma
under vilka omstandigheter han eller hon for forsta gangen vill fora ut sin
vara pa marknaden. Nar detta val & gjort & emelertid réttigheten att
bestdmma Gver den fortsatta omséttningen av just den varan som huvudregel

! Prisskillnaden méste emellertid vara s& stor att den dverstiger de distributionskostnader
som &r forknippade med parallellhandeln. Gandandt s. 13.
2 Bernitz/Kjellgren (1999), s.259.



forbrukad/konsumerad. Konsekvensen blir att varumérkesinnehavaren da
inte kan hindra andra frén att sdlja produkten. Férekomsten av denna sa
kallade konsumtionsprincip & en forutséttning for att en parallellimportor
skall kunna driva sin verksamhet utan att bega intréng i forekommande
varumarkesrétter.

K onsumtionsprincipen kan utformas pa olika sitt. Man skiljer pa nationell,
regional och internationell konsumtion. Nationell konsumtion innebér att
ensamrétten till en vara konsumeras endast i det land dér varan har forts ut
pa marknaden. Vid regional konsumtion konsumeras ensamrétten da varan
forts ut pa marknaden inom ett visst regionalt avgransat territorium, t.ex.
inom ett frihandelsomrade. Internationell konsumtion innebar att
ensamratten konsumeras i hela vérlden oavsett i vilket land varan omsétts.>

| Sverige tillampades lange en internationell konsumtionsprincip. Genom
vart intréde i Europeiska Ekonomiska Samarbetsomradet (EES) blev vi
emellertid bundna av rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tilln&rmningen av medlemsstaternas varumérkedlagar (i
fortséttningen kallat varumarkesdirektivet) och den konsumtionsprincip som
uttrycksi artikel 7.1:

" Ett varumarke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvandningen av varumarket for varor
som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut p& marknaden under varumarket
inom gemenskapen.”

| Sverige ansags inte intradet i EES medfora nagon forandring avseende
tillamplig konsumtionsprincip. Genom EG-domstolens dom i Silhouette-
mélet* & det emellertid klart att det inom EU numera géler en regional
konsumtionsprincip.  Silhouette-malet resulterade ocksa for svenskt
vidkommandei att en ny 4 a8 infordesi lagen (1960:644) om varumérken (i
fortsdttningen kallad varumérkeslagen) med en lydelse som i stort sett
motsvarar varumarkesdirektivets.

Svaret pa den i exemplet ovan uppstdllda fragan blir sdledes att A kan
forbjuda import av |asken till Sverige. Hade det i stéllet varit sa att A salt
lasken till B i Tyskland och C paralellimporterat den dérifran till Sverige
hade A tvingats acceptera detta.

1.2 Syfte

Denna uppsats syftar till att klargora innebtrden av artikel 7.1 |
varumérkesdirektivet och darmed redogdra for konsumtionsprincipens
narmare omfattning och réttsverkan.

% Levin (2000), s. 336.
* EG-domstolens dom den 16 juli 1998 i mélet C-355/96 Silhouette International Schmied
GmbH & Co. Kg momot Hartlauer Handel sgesellschaft mbH, REG 1998, s. 1- 4799.



Utgangspunkten &r att uppsatsen skall besvara tre dvergripande fragor. Den
forsta fragan som uppstélls ar vad rekvisitet " fort ut pa marknaden” innebér.
Foljdfragor som aktualiseras & bl.a. foljande. Sker konsumtion nér en vara
erbjuds till forsdljning eller krévs det de facto en férsdjning? Om den
faktiska forsaljningen ar avgorande blir nasta fraga: vilken forsaljning avses,
& det forsdljning till slutkunden, distributoren, aterforsdljaren eller
detaljisten? Om det inte krévs nagon de facto forsdljning uppstér andra
fragor. Utloses exempelvis konsumtion genom att varumérket anvands i
reklam? Konsumeras ensamrétten till ett visst varuméarke genom att en
produkt med varumérket utbjuds till forsdljning i en postorderkatalog, eller
via Internet? Uppkommer konsumtion genom att produkten importeras?
Récker det med att produkterna transporteras eller bearbetas inom EES-
marknaden for att varuméarkesrétten skall anses konsumerad? Den andra
fragan som skall besvaras & vad som kravs for att ett giltigt samtycke till att
en varafors ut pA marknaden skall foreligga. Avslutningsvis skall en fraga av
stor praktisk betydelse behandlas: vem har bevisbordan for att samtycke
foreligger respektive for att varorna har forts ut pa marknaden,
varumarkesinnehavaren  eller  paralelimportoren?  Foljdfrdgor som
aktualiseras ar bl.a. fdljande. Skall fragan om bevisbordans placering
regleras i gemenskapsrétten eller i den nationella rétten? Om fragan skall
regleras i gemenskapsréatten: hur skall den gemenskapsréttsiga
bevisborderegeln utformas?

1.3 Avgransning

Uppsatsen avgransas till den varumérkesréttsliga konsumtionsprincipen
sasom den uttrycksi artikel 7.1 i varuméarkesdirektivet. Varumérkesrétten ar
for ndrvarande den enda immaterialratt som ar fullstandigt harmoniserad
genom gemenskapsrétten och konsumtionsprincipen uttrycks sava i
varumérkesdirektivet som i forordningen nr EEG 40/94 om EG- eller
gemenskapsvarumarken  (nedan  kallad  varumarkesférordningen).”
Utformningen i de bada regelverken &r identiska och bestammelserna tolkas
av EG-domstolen. Den tolkning som gors av varumérkesdirektivet torde
darmed ocksa gdla for varumérkesforordningen. Den senare kommer
emellertid inte att diskuteras i denna uppsats. Avgransningen till
konsumtionsprincipen i varumérkesdirektivet innebar ocksa att Ovriga
immaterialrétter inte behandlas.

Med hansyn till att uppsatsen skrivs inom ramen for ett examensarbete vid
en svensk juridisk fakultet diskuteras ocksa den EG-rétsiga
konsumtionsprincipens paverkan pa svensk varuméarkesrétt.

Frégan om en nationell, regiona eller internationell konsumtionsprincip &r
mest lamplig & i grunden en handelspolitisk fraga. Uppsatsen behandlar

® Levin (2000), s.295.



huvudsakligen konsumtionsprincipens juridiska aspekt och bortser darfor
fran handel spolitiska sporsmal.

1.4 Metod och material

Metoden i uppsatsen & sedvanlig juridisk, innebdrande en granskning av
lagtext, forarbeten, doktrin och rattsfall. Doktrin och réttspraxis ar i manga
avseenden knapphandig, vilket medfort ett stort utrymme for forfattarens
egna synpunkter. Detta & sarskilt tydligt i avsnitten fyra och sex som
behandlar rekvisitet "fort ut pad marknaden” respektive de
bevisbordeproblem som kan uppsta vid en tilldmpning av
konsumtionsprincipen. | avsnitt fyra redogors, i brist pa végledande
prejudikat fran EG-domstolen, for ett fall fran Lunds tingsrétt som behandlar
rekvisitet "fort ut pa marknaden”. Aven om en dom fran forsta instans inte
har samma prejudikatsvarde som en dom fran hogsta domstolen eller fran
EG-domstolen, &r fallet belysande for vilka situationer och problem som kan
uppsta i praktiken. Dessutom har parternas argumentation tjanat som
inspirationskalla for analysen i avsnittet.® | avsnitt fem behandlas
samtyckesrekvisitet. Detta har tillsammans med Davidoff-malet &gnats ett
stort intresse i internationella immaterialréttsliga tidskrifter. Réttslaget
betréffande samtyckesrekvisitet & relativt klart varfor framstaliningen i
detta avsnitt i huvudsak &ar deskriptiv.

Det material som anvants har bestatt av svenska larobocker i immaterialrétt,
EG-rétt och processrétt. Ett antal artiklar fran immaterialréttsliga tidskrifter,
savdl svenska som internationella, har ocksa tjanat som informationskalla.
Flertalet av dessa har framtagits med hjdlp av universitetsbibliotekets
databaser. Internet har varit till stor hjdp vid insamlandet av information.
Sokmotorn www.google.com hénvisade exempelvis i uppsatsens initiala
skede till almanna webbsidor om parallellimport och varumérkesréttslig
konsumtion och sokningar p& EG-domstolens hemsida’ har resulterat i
réttsfall som varit av stor betydelse for uppsatsen, ett exempel harpa ar
Stussy-malet. Slutligen har aven tidigare examensarbeten fran juristlinjen i
Lund och andra studentuppsatser bidragit med vardefull information.

1.5 Definitioner

Ett anta begrepp anvénds genomgdende i uppsatsen varfor det &
upplysande att definiera dem hér. Med tredje land avses ett land utanfor
EES. N&a varuméarkesskyddade varor lovliigen har forts ut pa marknaden
menas att detta har skett av varumérkesinnehavaren galv eller av nagon
annan med varumérkesinnehavarens samtycke. Begreppen kannetecken och

® Réttsfallet " upptacktes’ nar forfattaren till denna uppsats av en slump namnde valet av
uppsatsamne for en verksam jurist och det visade sig att denne jurist hade arbetat med malet
ifraga.

" www.curia.eu.int


http://www.google.com/

varumarken anvands parallellt i uppsatsen och beskriver varumérkesréttens
skyddsobjekt. Terminologin & densammai varumarkeslagen.

1.6 Disposition

| avsnitt tva foljer en redogorelse for huvuddragen i den varumérkesréttsliga
lagstiftningen. | avsnittet behandlas saval varumérkesdirektivet som den
svenska varumérkeslagen. Avsnitt tre beskriver hur den EG-réttdiga
konsumtionsprincipen har utvecklats i praxis och vilken betydelse detta har
haft pa den svenska varumérkesl agstiftningen.

Avsnitten fyra, fem och sex behandlar de i avsnitt 1.2 uppstéllda frégorna.
Avsnitt fyrainnehdller en redogorelse for och en analys av rekvisitet " fort ut
pd marknaden”. Samtyckesrekvisitet med det mycket betydelsefulla
Davidoff-malet behandlas i avsnitt fem och bevisbordeproblematiken
behandlas i avsnitt sex. Varje huvudavsnitt inleds med en beskrivning av
réttslaget for att sedan avslutas med en analys. Avsnitt su innehdler en
avslutande kommentar dar forfattarens slutsatser sammanfattas. | anslutning
till detta foljer aen en kort diskussion om vad framtiden kan medfdra for
konsumtionsprincipens del.



2 Lagstiftning

2.1 Bakgrund

Bakom ett starkt varumérke ligger oftast stora investeringar och
varumérkesratten har, liksom all immaterialrétt, en stor ekonomisk betydelse
for sdval innehavarna som samhéllet.® Genom ett varumarkesskydd ges ett
incitament till kvalitetsforbattringar och béttre konsumentinformation.
Samtidigt  undviks att andra aktorer &ker sndskjuts pa
varumérkesinnehavarens ursprungliga investeringar (sk. free-riding). Om
det var fritt fram for andra aktorer att exploatera varumarkesinnehavarens
verk utan att bidratill de kostnader som utvecklingen medfort skulle allt for
fa nya produkter och forbéttringar realiseras och samhallsnyttan pa skt
minska® Varumarkesskyddet innebar emellertid, liksom 6vriga
immaterialrétter, att konkurrensen begréansas. For att uppna en balans mellan
samhdllets intressen av konkurrens & ena sidan, och enskilda
varumarkesinnehavares intressen av att atnjuta ensamrétter, jamte samhallets
intresse hérav, & andra sidan, kravs darfor att immaterialrétternainte blir for
starka.®® M&nga immaterialrétter begrénsas av denna anledning i tiden. S &
inte fallet med varumérkesrétten. Ensamrétten till ett varumarke begransas i
stéllet pd andra sitt. Ett exempel pa en sadan begransning &r
konsumtionsprincipen som utgor ett undantag fran den exklusiva
forfoganderétt som tillkommer en varuméarkesinnehavare. Nedan foljer en
kort presentation av varumarkesréttens uppkomst och omfattning. Déarefter
redogérs for den lagstiftning som behandlar varumérkesinnehavarens
réttigheter.

2.2 Varumarkesdirektivet och varumarkeslagen

2.2.1 Nationdllt begransad varumarkesr att

Ensamrétten till ett varumérke &r i princip nationellt begransad. Det innebar
att varje land bestémmer vem som kan vara innehavare av ett varumarke,
vad som kan utgora ett sddant, och vad ensamrétten innebar.™* | Sverige
regleras dessa frégor i varumarkeslagen. Eftersom Sveriges mediemskap i
EES medforde en skyldighet att anpassa den svenska lagen till
varumérkesdirektivet & det emellertid inte helt riktigt att saga att Sverige
ensamt bestammer lagens innehall.

8 Gandandt, s. 9.
® Gandandt, s.9.
191 evin (2000), s.31.
150U 1999:19 s. 14.



Varumarkesdirektivet ar ett harmoniseringsdirektiv. som 1988 antogs med
stod av artikel 100 ai EG-fordraget (nu artikel 95 EG i andrad lydelse). En
harmonisering av medlemsstaternas varuméarkeslagar ansdgs nodvandig
eftersom medlemsstaternas lagstiftningar innehdll olikheter som riskerade
at hindra den fria rorligheten for varor samt snedvrida
konkurrensforhéllandena pd den gemensamma marknaden.* Aven om
medlemsstaternas varumarkeslagar & harmoniserade & dock fortfarande en
svensk varumarkesregistrering endast skyddad i Sverige och inte i nagot
annat mediemsland.®

2.2.2 Ensamrattens uppkomst och upphérande

Ett varumérke kan utgoras av alatyper av tecken som kan aterges grafiskt
forutsatt att de kan sarskilja varor som tillhandahdllsi en néringsverksamhet
fr8n sidana som tillhandahdlls i en annan.* Genom anvandningen av
varumérket bildas en léank mellan varumérkesinnehavaren och kunderna. Det
ar denna forbindel selank som skyddasi varumarkesratten.™

Ensamrétten  forvdrvas genom  registrering  hos  Patent-  och
registreringsverket eller genom inarbetning.'® Ett registrerat varuméarke
gadler i tio & men kan férnyas ett obegransat antal ganger.'” Ett inarbetat
varumarke upphor nér det inte langre ar sa kant att det uppfyller de krav som
stélls for att ett inarbetat varumarke skall foreligga'® Ett registrerat
varumérke kan upphévas nér registreringen beviljats trots att det vid tiden
for registreringen foreldg ett hinder harfér.’® En registrering kan ocksd
upphévas om innehavaren av varumérket inte inom fem & fran det att
registreringsforfarandet avslutades gjort verkligt bruk av mérket och det inte
finns giltiga sk& till att market inte anvants.®® Avslutningsvis kan en
registrering upphévas om maérket visserligen tagits i bruk men sedan inte
anvants under en period av fem ar i foljd.

12 Forsta stycket i ingressen till varuméarkesdirektivet, beaktandemeningen oraknad.

3 Genom ikrafttradandet av varumérkesforordningen dppnades emellertid en méjlighet att
genom ett enda ansokningsforfarande erhdlla en varuméarkesrétt som géller i hela
gemenskapen.

141 § 2 s. varumérkeslagen. Artikel 2 i varumarkesdirektivet. Betraffande kravet pd att
varumarket skall kunna aterges grafiskt se PBR, nr 95-491 (Hemglass) och PBR, nr 96-208
(P3-visding). Av intresse &r dven R 156/1998-2 (The smell of fresh cut grass) fran OHIMs
besvérsavdelning (11). Betréffande rekvisitet " sarskilja’, set.ex. RA 1990 ref 85
(Skolabbet).

5 |evini "Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv, .35.

161 och 2 §§ varumarkeslagen.

1722 § varumérkeslagen.

18 2 § 3 st varumarkeslagen.

19 25 § varumérkeslagen.

% 25 a § varumarkeslagen. Se ang&ende rekvisitet " verkligt bruk”, prop. 1992/93:48 s, 99.



2.2.3 Varumarkesinnehavarensrattigheter

Artikel 5i varuméarkesdirektivet och 4 § varumérkes agen reglerar innehallet
I den ensamrédtt som tillkommer innehavaren av en varumarkesrétt.
Ensamrétten innebér ett forbud for andra att i ndringsverksamhet anvanda ett
varumarke som kan forvaxlas med det skyddade varumérket. Forbudet
forutsatter emellertid att det rér sig om varor av sammaéler liknande slag.
Det foreligger saledes ett krav pa sdval markeslikhet som varuslagslikhet.
Det sistnamnda géller dock bara fér icke val ansedda varumarken. Vd
ansedda varuméarken &tnjuter dérigenom ett starkare skydd.?> Om négon utan
samtycke frén innehavaren av ett varumarke i sin néringsverksamhet™
anvander ett med det skyddade varumarket forvéxlingsbart kannetecken
begar han eller hon ett varumérkesintrang.

2.2.4 Pafoljder vid intrang

Den som uppsdtligen eller av oaktsamhet gor intrang i en annans
varumarkesrétt riskerar att domas till boter eller fangelse i hogst tva &r.>* Ett
konstaterat varumérkesintrang kan ocksd medfdra att skadestand beviljas
varumérkesinnehavaren. Skadestand kan utdomas &ven i de fall da den som
begatt varumarkesintranget inte kant till att ndgon annan haft ensamrétt till
varumarket.” Nagot krav p& oaktsamhet foreligger siledes inte.

21 481 st och 6 § 1 st varumarkeslagen. Set.ex. NJA 1976 s. 121 (BI/BiC) och RA 1974 A
1911 (skor-strumpor).

26 § 2 st varumérkeslagen. Set.ex. NJA 1995 s, 635 (Galliano). Se vidare Karin
Arnesdotter s. 123 i " Tendenser inom varumérkesrétten”.

2 Artikel 5.5 i varumarkesdirektivet méjliggor for medlemsstaterna att infora regler om
forbud mot andras anvandning av varumérken ocksa utanfor néringsverksamhet. En sadan
regel har emellertid inte infortsi svensk lagstiftning.

24 37 § varumarkeslagen.

% 38 § varumarkeslagen.



3 Konsumtion

3.1 Konsumtionsprincipen i lagstiftning

Artikel 7.1 1 varumérkesdirektivet och 4 a8 1 st varumérkeslagen reglerar de
fal da ensamrétten till ett varumérke konsumeras, d.v.s. nar innehavaren av
ett varumarke forbrukar rétten att ingripa mot att ndgon annan anvander
varumarket nér en viss produkt omsétts pa nytt. Varumarkesinnehavarens
rétt att forbjuda andra frén att i naringsverksamhet anvanda ett med det
skyddade varuméarket forvaxlingsbart kannetecken géaler ndmligen bara nar
produkten forsta gangen fors ut pa den geografiska marknad som
konsumtionsprincipen avser. Sedan produkten forts ut pa denna marknad &
varumarkesratten for just den produkten konsumerad.

K onsumtionsprincipen uttrycksi varuméarkesdirektivet pa foljande sétt.

" Ett varumarke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvandningen av varumarket for varor
som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut p& marknaden under varumarket
inom gemenskapen.”

Direktivtexten talar om att produkten skall ha forts ut pa marknaden inom
gemenskapen. | och med EES-avtalet utvidgas marknaden till att omfatta
helaEES.®° | 4a§ 1 st varumérkeslagen visas detta tydligt.

" Rétten till ett varukannetecken enligt 1-3 88 hindrar inte att ndgon annan an innehavaren
anvander kannetecknet for varor som innehavaren, eller ndgon med innehavarens samtycke,
under kdnnetecknet fort ut pa marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.”

Genom att utstracka konsumtionsprincipen till att omfatta hela EES kan en
varumarkesréttsligt skyddad produkt, som lovligen har dldppts ut pa
marknaden i ett EES-land, normalt fritt importeras till allalénder inom EES
utan hinder av befintliga varumérkesrétter. Detta forutsdtter emellertid att
det & samma foretag som har réttigheterna till ett visst varumarke i savé
importlandet som exportlandet. Av denna anledning kan situationen bli mer
komplicerad om féretag, som & inbordes galvstandiga, innehar likartade
rattigheter i olikalander inom EES.?’

% Genom bilaga X V! till EES-avtalet andradesi artikel 7.1 uttrycket "inom gemenskapen”
till ”i en avslutande part”.
" Bernitz/Kjellgren (1999), 5.261. Se mer om denna situation i avsnitt 5.3
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3.2 Nationell, regional och internationell
konsumtion

Som ovan framgétt géller ensamrétten till ett varuméarke normalt endast intill
dess varan for forsta gangen fors ut pa marknaden. Efter det & ensamrétten
att anvénda varumarket for just den produkten konsumerad och det & 6ppet
for andra att anvanda varumdarket vid fortsatt omséttning av just den
produkten. Oavsett vilken form av konsumtionsprincip som tilldmpas ar
ensamrétten till ett varumérke konsumerad i ett land nér produkten forts ut
p& marknaden under varumérket i dettaland.”®

Frégan om konsumtion intréder nar produkten forts ut pa marknaden i ett
annat land besvaras pa olika sitt beroende pa om det & en nationell,
regional eller internationell konsumtionsprincip som tillampas. En
internationell konsumtion omfattar alla lander i véarlden dar foretaget har
parallella rattigheter.?® Nar en varuméarkesréttsligt skyddad produkt forts ut
pd marknaden i ett sddant land & varumérkesrdtten konsumerad. Vid
tillampningen av en nationell konsumtionsprincip har konsumtionen
emellertid endast effekt pa det lands territorium dar produkten har forts ut pa
marknaden. Den nationella konsumtionen ger innehavaren av en
varumarkesrétt sdledes en méjlighet att motsétta sig att produkter som
tidigare har forts ut pa en utlandsk marknad aterférs in i landet. Den
regionala konsumtionen kan beskrivas som en utstrdckt nationell
konsumtion.*® Konsumtion intrader nar en produkt forts ut p& marknaden
inom ett visst regionat avgransat territorium, t.ex. ett frihandelsomrade. |
dessafal har innehavaren av en varumarkesrétt en mgjlighet att motsétta sig
import av varor nar de har forts ut paA marknaden utanfér frihandel somradet.

3.3 Nationell, regional eller internationell
konsumtion i EG-ratten?

3.3.1 Rattslaget fore Silhouette-malet

Den EG-réttsliga konsumtionsprincipen for varumarken lagstadgades genom
varumarkesdirektivet. Redan innan varumérkesdirektivets ikrafttrédande
(1991) ansdgs emellertid en varuméarkesrdtt konsumerad  nar
varuméarkesinnehavaren hade fort ut en varumarkesskyddad produkt pa
gemenskapsmarknaden. EG-domstolen gav uttryck for principen bland annat

% | idgard, ERT (1998), s.7.

® Flerai forh8llande till varandra s vstandiga féretag kan inneha parallella réttigheter till
samma varumarke men inom olika geografiska omraden. Detta & en konsekvens av att
varumarkesratten &r nationellt begrénsad. Att en varumarkesinnehavare for ut en av sina
varumarkesskyddade produkter pa marknaden innebér darfor inte att denna produkt fritt kan
importerastill ett land dér en annan varumérkesinnehavare har ensamrétt till varumérket.
Detta géller &ven om en internationell konsumtionsprincip tillampas.

% |_evin (2000), s. 336.
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i Hag 11-m&let® genom en tolkning av bestammelserna om fria varurorel ser
mellan medlemsstaterna i artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu artiklarna
28 och 30 EG i andrad lydelse).

Vid pardlellhandel mellan medlemsstaterna inom EU var det vid
varumarkesdirektivets ikrafttradande sdledes relativt klart vad som gallde.
Vid inférandet av konsumtionsprincipen i varumérkesdirektivet uppstod
emellertid osakerhet om konsumtion aven intradde nér varumérkesskyddade
varor forts ut pa marknaden utanfor gemenskapen. Med andra ord, skulle
konsumtionsprincipen vara regiona eller internationell? Skulle artikel 7.1 i
varumarkesdirektivet ses som en minimiregel, vilket i sa fall skulle
mojliggora for de medlemsstater som tidigare tilldmpat en internationell
konsumtionsprincip  (daribland Sverige) att fortsdita med detta?
Konsekvensen skulle i sa fall bli att en varumérkesinnehavare inte skulle
kunna hindra import av varumarkesskyddade produkter fran lander utanfor
EU, forutsatt att “importlandet” valt att tilldmpa en internationell
konsumtionsprincip. Fragan besvarades av EG-domstolen i Silhouette-
malet.

3.3.2 Silhouette-malet

| Silhouette-mdlet var omstandigheternai korthet foljande.

Ett Osterrikiskt foretag, Silhouette International, tillverkade och sdlde exklusiva
glasdgonbagar under varumarket Silhouette. Varuméarket var registrerat i storre delen av
varlden. Ett annat foretag, Hartlauer, verkade ocksa pa den osterrikiska glasdgonmarknaden
men inriktade sin forséljning pa i huvudsak lagprisglasdgon. Silhouette beslutade att inte
sdlja sina glasdgonbagar till Hartlauer, troligen for att inte skada den image som uppnétts
genom forséljning av dyra och moderiktiga glasdgonbagar. Hartlauer importerade da ett
parti bagar fr&n Bulgarien och utbjod dessa till forsiljning i Osterrike. Bégarna hade
tidigare sdlts av Silhouette till ett bulgariskt foretag med restriktion om att inte sélja dessa
vidare till andra lander. Silhouette ansdg att Hartlauer genom att importera och sdja
Silhouettebdgar i Osterrike hade begétt ett varuméarkesintrang och ville att domstolen skulle
forbjuda Hartlauer att silja glasdgonbagar av varumérket Silhouette i Osterrike.

Den Osterrikiska lagen hade anpassats till varumérkesdirektivet. Innan
direktivets inforlivande hade Osterrike emellertid tillampat en internationell
konsumtionsprincip.** Hartlauer menade i enlighet med denna att
varumarkesrétten for glasbgonbagarna hade konsumerats eftersom varorna
hade forts ut pd den bulgariska marknaden.® Silhouette ansg dock att
nagon konsumtion inte hade intrétt eftersom direktivet angav konsumtionens
intrade till tidpunkten n&r varorna férdes ut p& EES-marknaden.®* N&gon

%! EG-domstolens dom den 17 oktober 1990 i mélet C-10/89 SA CNL-SUGAL NV mot
HAG GF AG, REG 1990, s1-3711.

%2 C-355/95, Silhouette, premiss 13.

% VVarumérket " Silhouette” var skyddat i séval Osterrike och Bulgarien. C-355/95,
Silhouette, premis 21.

% C-355/95, Silhouette, premiss 22.
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konsumtion hade sdledes inte skett i detta fall eftersom Bulgarien inte &
medlem i EES.

EG-domstolen kom till sSlutsatsen att konsumtion intr&der né& den
varuméarkesskyddade produkten har forts ut pa marknaden inom EES, och
bara d&. Domstolen menade att om vissa medlemsstater skulle tillampa en
internationell konsumtionsprincip och andra en regional sadan skulle detta
medféra hinder for den fria rorligheten for varor och tjanster.® En fortsatt
tilldmpning av en internationell konsumtionsprincip inom  vissa
medlemsstater skulle déarmed innebéra ett fordragsbrott.

Domen innebar att en varumarkesinnehavare saledes kan stoppa import till
gemenskapen av varumarkesskyddade produkter som forts ut pa marknaden
i ett land som inte & medlem i EES. EG-domstolens tolkning
overensstammer med savdl  den  sprékliga  utformningen  av
varumarkesdirektivet®® som med direktivets syfte*’ och tillkomsthistoria
Notabelt i sammanhanget & att kommissionen fran borjan ansag att en
internationell konsumtionsprincip skulle inforasi varumarkesdirektivet, men
att den andrade instéllning efter pétryckningar fran parlamentet och sociala
och ekonomiska kommittén.® Syftet med en regional konsumtionsprincip &r
alt gynna varuméarkesinnehavare inom gemenskapen genom att positivt
diskriminera den europeiskaindustrin.*

3.3.3 Sebago-malet®

Bara nagra manader efter Silhouette-domen bekréftade EG-domstolen sin
slutsatsi dettama genom domen i Sebago-malet.

Sebago var innehavare av varumérket "Docksides’. Mérket anvéndes bland annat vid
forsdljning av skor. G-B Unics importerade skor fran El Salvador med Sebagos mérke och
sdlde dessa i gemenskapen. Skorna var inga kopior, utan &kta vara. Sebago ville med stéd
av sin varumérkesrédtt hindra denna forsdljning och hanvisade till en bestdmmelse i den
enhetliga Beneluxlagen om varumédrken med samma lydelse som artikel 7.1 i
varumérkesdirektivet.

Sebago menade att varumérkesrétten for de aktuella produkterna aldrig hade
konsumerats eftersom skorna inte hade utbjudits till forséljning inom EES.
Med héanvisning till Silhouette-domen ansdg domstolen att det aktuella
varupartiet inte hade forts ut pa marknaden inom EES och nagon

% (-355/95, Silhouette, premiss 27.

% \/arumérkesdirektivet talar om att produkterna skall ha forts ut pa marknaden inom
gemenskapen.

¥ Se avsnitt 2.2.1.

% For en utforligare redogorel se av forarbetena till varumarkesdirektivet se Rasmussen,
E.I.P.R. 1995, s.174 ff.

* Lidgard, ERT (1998) s.6. Franzosi s. 227.

“0 EG-domstolens dom den 1 juli 1999 i mélet C-173/98 Sebago Inc mot G-B Unic, REG
1999, s. 1-4103.
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konsumtion hade séledes inte skett.** Det spelade i detta ssammanhang ingen
roll att varumérkesinnehavaren sdlde identiska produkter inom EES.
Konsumtionsfrégan skall darmed avgoras for varje enskilt exemplar i ett
varuparti och inte for allavaror av samma slag.

3.4 Nationell, regional eller internationell
konsumtion i svensk lagstiftning?

| Sverige har instdllningen i konsumtionsfragan véxlat under de senaste
hundra &ren. Frén att tidigare ha tillampat en nationell konsumtionsprincip™
infordes en internationell sddan 1967 genom HD:s avgorande i réttsfallet
Polycolor®. De ovriga nordiska landerna har ocksd tillampat en
internationell konsumtionsprincip de senaste &rtiondena.**

Under arbetet med den svenska varumérkeslagen hade man att ta stélning
till om en uttrycklig lagregel om konsumtion av varumérkesrétter skulle
inforas i lagen. Utredarna ansdg emellertid inte en sadan reglering
nodvandig utan ndjde sig med att konstatera att det enligt svensk
réttsuppfattning ansdgs som sévklart att varumérkesinnehavarens
befogenheter forbrukades i och med en lovlig marknadsforing.* Inte heller
ansdgs nagon uttrycklig konsumtionsprincip behdva inforas i
varuméarkeslagen nér denna pa grund av Sveriges intrdde i EES anpassades
till varumarkesdirektivet.*® Den konsumtionsprincip som idag &erfinnsi 4 a
§ infordes efter EG-domstolens klargdrande i Silhouette-malet.*’

For nérvarande utreds ett forslag till en ny varumérkeslag. De andringar som
dar foreslds kommer dock inte att innebdra négra forandringar avseende
konsumtionsprincipen.*®

3.5 Konsumtionsprincipens rattsverkningar

Konsumtionsprincipen inneba inte endast att varumérkesinnehavaren
forlorar sin rétt att invénda mot import och forsdjning av de aktuella
produkterna. Ytterligare en konsekvens & att varumérkesinnehavaren &r
forhindrad att invénda mot marknadsféring och ”"6vlig” reklam fér de
parallellimporterade produkterna.*® Parallellimportdrens

41 C-173/98, Sebago, premiss 22.

“2NJA 1937 s. 169 (MOSETIG BATTIST) och NJA 1964 s. 458 (PRESTIGE).

“3 NJA 1967 s. 458 (Polycolor).

“ Bernitz i " Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s.9.

550U 1958:10 s. 244 f. Vad som nérmare avses med begreppet “lovlig marknadsféring”
framgar dock inte.

650U 1999:19 s. 13.

47 Se SOU 1999:19.

“8 SOU 2001:26 s. 430.

49 EG-domstolens dom den 4 november 1997 i mélet C-337/95 Parfums Christian Dior SA
och Parfums Christian Dior BV mot EvoraBV, REG 1997, s. |-6013.
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varumarkesanvandning maste dock ske lojalt och far inte ge intryck av att
det foreligger et samband mellan paraléelimportérens och
varumarkesinnehavarens rorelser.® Inom de granser som EG-domstolen
faststéllt har parallellimportéren aven rétt att ompaketera och mérka om de
parallellimporterade produkterna® Genom dessa réttsverkningar begrénsas
mojligheterna for varumérkesinnehavare att pa ett godtyckligt sitt hindra
parallellhandel genom att anvanda olika férpackningar eller varumérken for
samma produkt.

Enligt artikel 7.2 i varuméarkesdirektivet och 4 a 8 2 st varuméarkeslagen
intréder emellertid inte konsumtion nér varornas skick har forandrats eller
forsamrats sedan de forts ut pa marknaden, eller nar det finns nagon annan
skalig grund for innehavaren av en varumarkesrétt att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna. En forandring eller férsamring kan till exempel
foreligga nér en vara har bearbetats eller reparerats. Varumérket far da inte
anvandas utan att forandringen tydligt framgar. Det bakomliggande syftet
med bestammelsen & att skydda varumérkesinnehavaren fran skador pa
varumérkets renommé.>

Regeln gdller inte bara vid férandringar och forsdmringar av den fysiska
produkten. Av EG-domstolens praxis™ framgér att den &ven kan tillampas
vid marknadsféring av varumérkesskyddade produkter. | DIOR-falet
uttalade domstolen att en é&erforsdjare av lyxiga och prestigefyllda
produkter maste anstranga sig for att undvika att hans reklam paverkar
varumérkets véarde genom att skada produkternas dragningskraft,
prestigefyllda framtoning och aura av lyx.>* Bestammelsen f&r betydelse for
en paralelimportér som inte kan sdja sina produkter under vilka
omstandigheter som helst.

% EG-domstolens dom den 23 februari 1999 i mélet C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG
(BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik.

*! Betraffande ommarkning: EG-domstolens dom den 10 oktober 1978 i mélet C-3/78
Centrafarm BV mot American Home Products Corp, REG 1978, s.1823. Betraffande
ompaketering: EG-domstolens dom den 11 juli 1996 i malet C-436/93 Bristol Myers Squibb
mot Paranova, REG 1996, s. 1-3457.

%2 Bestammelsen var tidigare inford i 4 § 3 s, varfor forarbetena aterfinnsi SOU 1958:10 s.
245 f. Levin (2000) s. 340.

>3 C-337/95, DIOR.

% C-337/95, DIOR, premiss 45.
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4 Rekvisitet - "fort ut pa
marknaden”

4.1 Bakgrund

Vid tillampning av en internationell konsumtionsprincip & det inte av
relevans att avgora var en varuméarkesskyddad produkt har forts ut pa
marknaden utan endast att detta har intréffat. Den senare fragan stéller sdllan
till ndgra bekymmer. Efter Silhouettemdlet och EG-domstolens
faststéllande av en regional konsumtionsprincip har de medlemslander som
tidigare tilldmpat en internationell konsumtionsprincip stélts infér nya
fragestéllningar. Hur skall man exempelvis avgora var och vid vilken
tidpunkt en produkt har forts ut pa marknaden?

Principen for faststdllandet av vilken geografisk marknad som avses ar
sedan Silhouette-domen numera klar. Den marknad som avses & EES-
marknaden och ingen annan. Svéarare & det emellertid att avgora vilken
transaktion som kravs for att produkten skall anses ha blivit ford ut pa
marknaden och darmed fa som konsekvens att den varumérkesréttsliga
ensamrétten for just den varan har forbrukats. Sker exempelvis konsumtion
nér en vara erbjuds till férsajning eller krévs det de facto en forsdljning?
Om det & den faktiska forsédljningen blir foljdfragan: vilken férsdjning
avses, ar det forsdjning till slutkunden eller till distributoren, aterforsaljaren
eller detaljisten?

Om det inte krévs ndgon de facto forséljning uppstar andra fragor. Utloses
exempelvis konsumtion genom att varumérket anvéands i reklam?
Konsumeras ensamrétten till ett visst varumarke genom att en produkt med
varumarket utbjuds till forsajning i en postorderkatalog, eller via Internet?
Uppkommer konsumtion genom att en produkt importeras? Racker det med
att produkterna transporteras eller bearbetas inom EES-marknaden for att
varumérkesréatten skall anses konsumerad?

Frégorna & manga och svaren fa Négon EG-réttsig praxis som narmare
behandlar rekvisitet "fort ut pa marknaden” finns inte. Doktrinen & ocksa
mycket knapphandig. Intressant & emellertid att Lunds tingsrétt i en dom™
fran den 6 december 2001 har haft anledning att behandla frégan (nedan
kallat HK-fallet). Tingsrdtten hade en mdgjlighet att begéra ett
forhandsavgorande av EG-domstolen angaende tolkningen av rekvisitet " fort
ut pa marknaden”. Vid tiden fér huvudforhandlingen foreldg emellertid ett
interimistiskt beslut om sdkerhetsdtgard i enlighet med 37 a § i
varumérkeslagen. Med hansyn till att tingsrétten behovde ta stéllning till om

% Lunds Tingsratt, mél T 2115/00, Peak Holding AB mot Handelskompaniet Factory Outlet
i Loddekopinge AB, 6 december 2001.
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denna skulle besta eller inte, ett stallningstagande som skulle goras genom
bedomning av tvisten i huvudsaken, samt att parterna hemstéllt om att malet
skulle avgoras utan férhandsavgorande avstod domstolen emellertid fran
denna majlighet.>® Till tingsréttens behandling av rekvisitet "fort ut pa
marknaden” &erkommer vi nedan i avsnitt 4.3.4.

HK-malet & overklagat och ligger for narvarande i Hovrétten 6ver Skane
och Blekinge och vantar pd behandling.”’ Sakerhetsdtgarden & numera
upphévd och parterna har i nuléget ingenting att erinra mot att hovrétten
inhamtar ett forhandsavgorande fran EG-domstolen med avseende pa fragan
om nar konsumtion intrader.® Ett sidant skulle innebéra ett viktigt
klargérande om rekvisitet "fort ut pa marknaden”. Intill dess vi har ett
klargérande fran EG-domstolen maste diskussionen kring det aktuella
rekvisitet ske med utgangspunkt i dagens osakra réttsl age.

4.2 Rattsvetenskaplig diskussion

Aven om det inte finns nagon praxis fran EG-domstolen som direkt angér
rekvisitet "fort ut pa marknaden” finns det tidigare praxis som kan vara
vagledande vid en diskussion om innebdrden av rekvisitet. | Sebago-domen
fastslog exempelvis EG-domstolen att konsumtionsfragan skall avgoras for
varje enskilt exemplar i ett varuparti och inte for allavaror av sammaslag.”

Med stéd i saval Silhouette- som Sebago-malet anser Koktvedgard/Levin att
en vara fors ut pa marknaden i varuméarkesdirektivets mening néar fysiska
varor gors tillgangliga fér konsumenter inom EES av néringsidkare déar.*
Detta synsétt stéds aven av Jens Schovsbo, som anser att definitionen
stammer va Overens med saval strukturen i artikel 7.1 som med dess
ordalydelse.®* Enligt namnda forfattare torde det alltsd inte krévas négon de
facto forsdljning av de aktuella produkterna for att konsumtion skall intréda
utan det racker med att varorna " gors tillgangliga’. Fragan & emellertid vad
det innebér att varor "gorstillgangliga’?

Koktvedgard/Levin och Schovsbo ger en definition av rekvisitet, men talar
inte narmare om vilka situationer som faller in under definitionen. Daremot
anger de ett antal situationer dér konsumtion inte torde uppkomma. Reklam,
menar man, bor inte i sig innebdra att varuméarkesrétten for ett visst
varumarke har konsumerats.®” Reklam innebér ju inte att produkten rent
fysiskt har forts ut pa marknaden och konsumtionen avser ju de fysiska
produkternas vidare spridning. Enligt Schovsbo torde inte heller forsaljning

% T 2115/00. HK, s. 8.

| hovratten heter mélet T 96-02.

% Respektive partsinlagatill hovrétten, aktibilaga 2 och 4.

%9 C-173/98, Sebago premiss 19.

% |_evin (2000) s. 345.

®1Schovsbo i ” Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s. 42.
%2 |_evin (2000) s. 345. Schovsbo, NIR (2000), s. 340.
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av vissa varor i en postorderkatalog eller via en hemsida pa Internet utlosa
konsumtion.®®* Resonemanget & detsamma som gor sig géllande for reklam,
varorna har inte fysiskt forts ut p& marknaden.®* N&r varorna slutligen séljs
och levereras till en konsument inom EES intrdder dock givetvis
konsumtion eftersom varorna d& forts ut p& marknaden.®® Schovsbo anger
emellertid inte om den exakta tidpunkten for konsumtionens intrade ligger
vid avsandandet av varan, nér varan kommer kunden till handa eller vid en
tidigare tidpunkt. Tillverkning och bearbetning av varuméarkesskyddade
produkter torde inte heller, enligt Schovsbo, utlésa konsumtion av
varumérkesratten. Har sker ju inget tillgangliggorande for konsumenter.
Samma resonemang gor sig aven gdllande betréffande transport av
varumarkesskyddade produkter genom EES.®°

K oktvedgard/Levin och Schovsbo anser sdledes att det inte krévs nagon de
facto forsdljning for att konsumtion skall intrdda. Bernitz ger |
"Immateriardtt och otillborlig konkurrens® mgjligen uttryck for en
annorlunda uppfattning.®” Han siger dar att ratten till ett varukannetecken
konsumeras nar kanneteckensinnehavaren eller ndgon som har dennes
samtycke har 6verlatit en vara som & markt med kannetecknet i fraga. Det
framgdr inte om han avser den obligationsréttsliga dverldtelsen (genom
avtal) eller den sakréttsdiga (genom tradition eller registrering enligt
|6sorekoplagen).® Bernitz g&r inte in i ndgon djupare diskussion om
rekvisitet, varfor det &r svart att avgora vilken installning han egentligen har
i frégan.

4.3 HK-fallet

4.3.1 Faktiska omstandigheter

Den 6 december 2001 meddelade Lunds tingsrétt en dom i ett ma mellan
Peak Holding AB (Peak) och Handelskompaniet Factory Outlet
L 6ddekopinge AB (HK) gallande tolkningen av rekvisitet "fort ut pa
marknaden” . Bakgrunden i malet var foljande.

Peak &r innehavare av i Sverige och inom EG registrerade varumérken, bland annat " PEAK
PERFORMANCE” och figurmérket "fjadrar”.®® HK bedrev vid tillfélet for domen ett
flertal butiker runt om i Sverige dar foretaget sdlde i huvudsak markesklader. Kladerna
forvarvades utanfor markesinnehavarens ordinéra distributionskanaler, bland annat genom
parallellimport. Av ett franskt foretag, COPAD, férvarvade HK ett stort lager med " Peak-
klader” som sedan utbjods till férséljning i HK:s butiker. HK annonserade &@ven i olika

% Schovsbo, NIR (2000) s. 340.

% | praktiken kan det ju till och med vara s att varornainte har tillverkats an.

®Schovsbo i “Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv®, s. 44.

% Schovsbo, NIR (2000), s. 340.

¢ Bernitz (2001), s. 204.

% Hastad (1996), s. 205 ff.

% Mélet géllde fem registrerade varumérken, PEAK PERFORMANCE, PEAK, R&D, RED
OAK och "fjadrar”.
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rikstidningar om att foretaget sdlde ”Peak-klader” till halva priset. Peak vackte talan mot
HK och péstod att HK:s marknadsféring utgjorde intrdng i Peaks varumérkesratt. HK
forsvarade sitt agerande genom att pastd att varumérkesratten for det aktuella varupartiet
hade konsumerats

4.3.2 Varupartiets historik

Tingsrétten tog i sin beddmning av om det aktuella varupartiet hade forts ut
p& marknaden eller inte hansyn till féljande faktiska omstandigheter.”” De
kldder som ingick i varupartiet hade for Peaks rékning i huvudsak
producerats utanfor Europa och sedan inférts till Europai forsaljningssyfte.
Under aren 1996-98 ingick de i Peaks vanliga sortiment och under dennatid
var i vart fall 70 % av plaggen tillgangliga for forsdljning till konsument ute
i Peaks egna butiker (alltsd inte i butiker tillhdrande Peaks fristdende
aerforsaljare). Under november eller december 1999 fanns hela varupartiet i
Kopenhamn déa det genom Peaks systerforetag, Carli Gry, utbjods till
forsdjning till konsument. De klader som inte sdldes dar koptes av ett
franskt foretag, COPAD, som i sin tur sdlde varupartiet vidare till HK. |
avtalet mellan COPAD och PEAK ingick ett forbehdl om forbud mot
vidareforsaljning inom EES.™*

4.3.3 Rattsfragan och parternasinstéallning

Tvisten gdllde fragan om varupartiet hade forts ut pa marknaden genom
Peaks forsorg eller inte. Tingsrétten hade darmed att ta stélining till om
ensamrétten till de i mdet aktuella varumérkena hade forbrukats for de
klader som ingick i varupartiet, och om sa skulle anses vara falet, genom
vilken transaktion hade varuméarkesrétten konsumerats?

Peak menade att varumérkesrétten till det aktuella varupartiet inte hade
konsumerats eftersom de méarkta varorna inte hade lamnat innehavarens
hand forrén vid forsajningen till COPAD. Till stéd for denna uppfattning
8beropades svenska lagforarbeten frén 1958.” Eftersom avtalet mellan Peak
och COPAD hade innehdllit en klausul som forbjod vidareforsaljning inom
EES, hade varupartiet vare sig av Peak eller med medgivande fran Peak forts
ut p& marknaden inom EES.”

HK ansag till skillnad fran Peak att konsumtion kan intréffa aven innan
varan har lamnat innehavarens hand, under forutsaitning att den innehas i
syfte att foras ut pa marknaden. Varumérkesrétten till det aktuella
varupartiet hade darfér konsumerats nar varorna, efter att ha producerats
utanfor EES, inforts och fortullats i syfte att sdljas inom omrédet. | vart fall

" Omstandigheterna kring varupartiets historik var i mélet nigot oklara. Den grund
domstolen utgick ifran bygger dels pa parternas processuella vitsordanden, dels pa resultat
av bevishérdans placering.

LT 2115/00, HK, s. 7.

' S0U 1958:10's. 244. T 2115/00, HK, s. 9.

T 2115/00, HK, s. 4.

19



hade konsumtion intr&ffat nér varorna marknadsforts av Peak, oavsett om de
enskilda plaggen legat kvar i lager dler tillhandahallits for forsaljning till
konsument. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om detta skett hos
fristéende aterforsdljare, i Peaks egna butiker eller hos Peaks systerforetag i
K 6penhamn.”

4.3.4 Tingsréattens slutsats

Tingsrétten anser att konsumtion intrader vid den tidpunkt da
varumarkesinnehavaren tillhandahaller varan for forséljning till konsument
eller nér detta annars sker med varumarkesinnehavarens samtycke. Det krévs
sdledes ingen faktiskt forsaljning av varan for att konsumtion skall intrada.
En sadan forsédljning innebér snarare att varan forts bort fran marknaden an
ut pa den samma. Eftersom samtliga plagg i varupartiet enligt Peaks
processuella vitsordande varit till salu vid utférsdjningen i Koépenhamn
hade varumarkesrétten till hela varupartiet séledes konsumerats.”

Tingsrétten anfor i huvudsak tva grunder som ska for sin standpunkt. Den
forsta &r réttsregelns ordalydelse. Tingsrétten jamfér den svenska versionen
av varumarkesdirektivet med den engelska, franska och danska,” och anser
att alla dessa talar for att konsumtion skall intréda ndr en vara saluférs och
inte forst da den verkligen sdljs. Det skulle &ven vara orimligt att havda att
varor som sauférs i varumérkesinnehavarens butik inte & ute pa
marknaden.”” Den andra grunden som framfors till stod for tingsrattens
tolkning &r den teoretiska bakgrunden till kanneteckensrétten. Varumérkets
funktion &r ju att klargora varans ursprung. Nar innehavaren gor en markt
vara tillganglig i butik for konsumenter medger man att varje konsument
kan forknippa varan med mérket. Innan detta skett kan man déremot hindra
att varan associeras med mérket.”®

4.3.5 Reflektioner patingsréattens dom

Tingsréttens dom & vamotiverad, logisk, och témligen okontroversiell.
Genom att konstatera att det ar gdlva utbjudandet av varan till férsajningen
till konsument som utléser konsumtion av varumérkesrétten foljer man den
knapphandiga doktrin som narmare har diskuterat fragan. Tingsratten
behtvde inte ta stdllning till den ndmare innebdrden i begreppet
"tillhandahdlla varan for forsdjning till konsument”, eftersom Peak
processuellt hade vitsordat att ala de i varupartiet ingaende plaggen hade
varit ute till forsaljning i butik i K&penhamn. Tingsrétten behovde saledes
inte avgora om exempelvis de klader som legat kvar i lager varit ute pa

T 2115/00, HK, s. 5.

T 2115/00, HK, s. 10.

"® Den engelska versionen talar om " put on the market”, den franska om "mis dansle
commerce’ och den danska om "varer som er markedsfort”.

T 2115/00, HK, s. 10.

8T 2118/00, HK, s. 10.
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marknaden. Forutsatt att lagervaror inte skulle ha ansetts konsumerade
skulle tingsrétten dessutom behdvt ta stallning till det praktiskt svara
problemet att vissa plagg i ett varuparti aldrig ldmnat lagret medan andra
plagg av samma slag saluforts i butik och i enlighet med Sebago-malet
avgora vilka enskilda plagg som omfattas av konsumtionen. Denna fraga ar
dock snarare en bevisbordefrdga an en tolkning av konsumtionsprincipen
som s&dan. Fragan & dock av stor praktisk betydelse och skall diskuteras
mer ing&ende nedan.”

4.4 Analys av rekvisitet "fort ut pa marknaden”

441 Allmant

Till foljd av att tingsratten avstod fran att begéra ett forhandsavgorande av
EG-domstolen far vi annu ett tag levai ovisshet om innebtrden av att nagot
har blivit fort ut pa marknaden. Kanske kommer EG-domstolen till samma
resultat som tingsrétten den dag den stélls infor fragan. Troligt & dock att
motiveringen blir en annan, inte minst med tanke pa att den
gemenskapsdimension som ofta praglar EG-domstolens domar, helt saknas i
tingsréttens dom.®°

En analys av rekvisitet "fort ut pa marknaden” maste, enligt sedvanliga
lagtolkningsprinciper, goras utifran lagtextens ordalydelse, dess syfte och
dess funktion. En rimlig utgangspunkt &r att forst analysera huruvida det
kravs en faktisk forsaljning for att konsumtion skall intréda.

4.4.2 Kravsen faktisk forsaljning eller inte?

4.4.2.1 Balans mellan ensamrétt och konkurrens

En varumérkesréttslig ensamrétt medfor att konkurrensen pa marknaden
begransas. Detta kan visas med fdljande exempel. Antag att exempelvis
Coca Cola skulle vara ett starkt varuméarke dven om nagon varumarkesrétt
inte existerade. Manga lasktillverkare skulle da troligen namnge sina
produkter med varumarket. Ett starkt varumérke saljer jui sig.%! Genom fler
aktorer p& marknaden® skulle konkurrensen oka och f& till foljd att
konsumenterna skulle kunna kopa Coca Cola till ett [&gre pris ah om det
bara fanns en aktor pa den relevanta marknaden. Konkurrensen skulle alltsa
bli stérre &n idag, da det finns ett varuméarkesskydd for Coca Cola.

" Se avsnitt 6.

8 Tingsratten namner dverhuvudtaget inget om betydelsen av fria varurérelser inom
gemenskapen. Att EG-domstolen varderar denna frihet mycket hogt framgar bl.a. av
Silhouette-malet premiss 27.

84 evini "Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s. 36.

% » Mérked askmarknaden”
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Att den varumérkesréttsiga ensamrétten begrénsar konkurrensen & en
konsekvens som lagstiftaren & va medveten om. Det & emellertid en
acceptabel konsekvens eftersom det varumérkesréttsliga skyddet anses ha
andra fordelar. En optimal tolkning av konsumtionsprincipen maste mot
denna bakgrund resultera i en balans mellan det varumérkesréttsiga
skyddsintresset och stréavan efter fri konkurrens. Hur denna balans ser ut
rader det emellertid oenighet om och det finns argument saval for som mot
att det kravs en faktisk forsdjning for att en vara skall anses ha forts ut pa
marknaden.

4.4.2.2 FOor och emot krav pa faktiskt forsaljning

Eftersom konsumtionsprincipen syftar till att begrénsa ensamrétten skulle en
i forhdlande till varumarkesinnehavaren strang tolkning av denna,
innebarande att nagon faktisk forsaljning inte krévs for att konsumtion skall
uppkomma, medfora en mindre konkurrensbegréansning an en i forhallande
till varumérkesinnehavaren formanligare tolkning. Frégan & dock om en
sadan stréng tolkning skulle gora for langtgadende inskrankningar i den
varumarkesréttsliga ensamrétten. For att avgora detta maste syftet med
ensamrétten klargoras.

Det varumérkesréttsliga skyddsintresset var ursprungligen att foérhindra
forvaxling och garantera ursprung. Inget av dessa intressen begrénsas genom
tillampningen av en konsumtionsprincip déar konsumtion intréder redan
innan den varuméarkesskyddade varan sédljs. Varuméarkesinnehavaren har
fortfarande rétt att ingripa mot andras anvandning av forvéaxlingsbara
varumérken och varorna kan ju fortfarande hérledas till
varumérkesinnehavarens verksamhet. Eftersom det varumérkesréttsliga
skyddsintresset  inte inskranks genom  tillampningen av  en
konsumtionsprincip déar det inte kréavs nagon faktisk forsdljning for
konsumtion och eftersom konkurrensbegransningen minskar torde en
tolkning av rekvisitet i enlighet harmed vara att foredra. Gemenskapens
stravan efter konkurrens kombinerad med varumérkesréttens skyddsintresse
talar altsa for att varumérkesrétten till en vara anses konsumerad redan
innan en faktisk forsdljning kommer till stand. For detta talar &aven
ordalydelsen i varumérkesdirektivet. Séarskilt den danska versionen
(konsumtion drabbar varor som " er markedsfort”) tyder pa att konsumtion
skall ansesintrada nér en vara salufors och inte forst da den verkligen siljs.

Mot ovan gjorda tolkning finns emellertid en del att invanda. For det forsta
kan det havdas att ordalydelsen inte kan laggas till grund for en tolkning
innebarande att det inte krévs nagon faktisk forséljning for att konsumtion
skall intrada. Ordalydelsen kan i gélva verket inte laggas till grund for en
tolkning i ndgondera riktning, om ordaydelsen hade varit klar och tydlig
hade det ju inte uppstétt nagot tolkningsproblem. Det har ocksa framhallits

8 \Varemaerkeslov nr 341 av den 6 juni 1991, 6 §.
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att en tolkning innebérande att konsumtion intrader redan innan nagon
forsaljning kommit till stdnd kan f& underliga konsekvenser.®* Detta kan
visas genom foljande exempel. Antag att innehavaren av ett visst varumarke
sdljer varumérkesskyddade produkter i sin butik. Innehavaren kan fram till
forsdljningen fritt forfoga Over varorna, han har dem under sin kontroll och
kan fritt bestammatill vem han skall éverldta dem och pa vilka villkor. Om
forsdjningen kommer till stand konsumeras givetvis varumarkesratten till
de salda exemplaren. Men vad hander om nagon forsdjning adrig intraffar?
Varuméarkesinnehavaren har fortfarande full forfoganderétt Gver varorna
men han har inte ndgon varumarkesrétt till de varor som han har i sin
besittning. Det har framforts att en tolkning, innebarande att
varuméarkesinnehavaren fransager sig sin varumérkesrétt &ven om nagon
affar inte kom till stand, & orimlig.®® | detta ssmmanhang kan det ocksa
héavdas att en i forhdllande till varumarkesinnehavaren fordelaktig tolkning
av konsumtionsbestammel sen, innebérande att konsumtion inte uppkommer
forran det intréffat en faktisk forsdljning, Overensstammer med den
ingtallning till forman for inhemska varumérkesinnehavare som EG-
domstolen tidigare gett uttryck for, bland annat i Silhouette-malet.

4.4.2.3 Forfattarens stéllningstagande

Det finns sdledes olika sitt att argumentera for hur artikel 7.1 i
varumarkesdirektivet skall tolkas. Fragan om varumarkeskonsumtion &r
starkt forknippad med frihandelsstrévanden, konkurrensbvervaganden och
parallellhandelns framvaxt.® En tolkning dar varumarkesrétten konsumeras
forst sedan produkten faktiskt sdts skulle innebdra  att
varumérkesinnehavarens ensamrétt gors relativt stark. Att EG-domstolen
kommer att anlagga ett sddant synsatt & emellertid enligt forfattaren till
denna uppsats osannolikt. En troligare tolkning &r i stéllet att det & gélva
utbjudandet till forsdjning som utloser konsumtionen. En sddan tolkning
baddar for fria varurérelser, 6kad konkurrens och 6kad parallellhandel inom
gemenskapen och ligger i linje med gemenskapens overgripande syfte och
mal.%" Att detta sker p& bekostnad av varumérkesinnehavarens ensamrétt &r
oundvikligt. Varumérkesinnehavaren far finna sig i att han forlorar sin
ensamrétt till de varuméarkesskyddade produkter han forsoker att sélja, &en
om forsajningsforsoket inte blir framgangsrikt. Det skulle dock vara fel att
sdga att varuméarkesinnehavaren forlorar sin rétt att bestdmma hur han vill
fora ut sina produkter pd marknaden. Den ensamrétt han har till att
bestdamma nér varorna for forsta gangen skall féras ut pd marknaden
paverkas inte av konsumtionsprincipen.

8 Se Peaks inlagatill hovrétten i mal T 96-02, aktbilaga 2.
8 Se Peaks inlagatill hovrétten i mal T-96/02, aktbilaga 2.
% | idgard, ERT (1998), s.6.

8 Se exempelvis artikel 3 ¢ samt artiklarna 28 och 30 EG.
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4.4.3 Inneborden av utbjudandetill forséljning

Inneborden av rekvisitet "fort ut pA marknaden” & emellertid inte klarlagt
genom konstaterandet att det for konsumtion torde vara tillrackligt att
varumarkesskyddade produkter utbjuds till férsdjning. Av de fragor som
uppstalldes i avsnitt 4.1 framgar att det krévs ytterligare klargéranden. Hur
ar det exempelvis med reklam, postorder och Internet? Hur & det med
import, transport och tillverkning?

| Sebago-malet fastdog EG-domstolen att konsumtionsfragan skall avgoras
for varje enskilt exemplar i ett varuparti och inte for alla varor av.samma
dag® De fysiska exemplaren spelar sdledes en avgorande roll i
beddmningen av konsumtionens uppkomst och vissa transaktioner torde
darmed kunna sdgas utesluta uppkomsten av konsumtion. Hit hor
exempelvis reklam som ju kan goras utan att nagra fysiska exemplar &r
inblandade. | teorin kan reklam for ett visst varumarke produceras trots att
sjéva produkten som varuméarket skall anbringas pa annu inte &r tillverkad. |
dessa fall kan nagon konsumtion i enlighet med Sebago-maet omajligt
uppkomma. Det samma torde gédla vid forsdjning av vissa varor genom
postorder eller via en hemsida pa Internet.

Import, transport och tillverkning ror, till skillnad fran ovan némnda
aktiviteter, fysiska exemplar. Det samma gdller for fardigtillverkade varor i
lager. Varumérkesdirektivets ordalydelse hindrar emellertid att konsumtion
av den varumérkesréttsliga ensamrétten uppkommer i dessa Situationer.
Namnda aktiviteter foretas mdgjligen 1 syfte at fora ut de
varumarkesskyddade produkterna pa marknaden. De fors dock inte faktiskt
ut pa marknaden forran de fysiska exemplaren utbjudes till forsaljning. En
tolkning innebarande att aktiviteter som syftar till att fora ut produkter pa
marknaden aven skulle innebara konsumtion av varumérkesrétten for dessa
produkter vore att ga for langt i strévan efter frihandel och ckad konkurrens
och skulle i praktiken urvattna varumérkesinnehavarens ensamrétt. |
praktiken skulle varumérkesinnehavaren i en sadan situation inte kunna
bestamma nér varorna for forsta gangen skall foras ut pa marknaden. Minsta
lilla befattning med varorna skulle ndmligen utlésa konsumtion av
varumarkesrétten och en sédan 16sning &r inte lamplig.

4.4.4 Utbjudande till forséljning — till konsument eller
naringsidkare?

Koktvedgard/Levin anser att en vara fors ut pa marknaden i
varumérkesdirektivets mening nar fysiska varor gors tillgangliga for
konsumenter inom EES av naringsidkare dar.®® Lunds tingsrétt anser att
konsumtion intrader vid den tidpunkt da varumérkesinnehavaren

88 C-173/98, Sebago, premiss 19.
% |evin (2000) s. 345.
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tillhandahaller varan for forsajning till konsument eller nar detta annars sker
med varuméarkesinnehavarens samtycke.*® Varfor 1aggs sa stor fokusering pa
konsumenter? Innebédr detta att ndgon konsumtion inte uppkommer vid
varornas tillgangliggorande for ndringsidkare? Antag att A sdljer skruvar av
ett valként varumérke. Han har en butik, men hans férsdjning riktar sig
endast till naringsidkare. Det vore da inkonsekvent att hévda att konsumtion
intrader vid olika tillfallen endast beroende pa vilken typ av kund som
forsdljningen av skruvarnariktastill.

Den forsdljning till naringsidkare som avses i exemplet tar sikte pa
naringsidkaren som slutforbrukare av varan. | exemplet intrader konsumtion
vid varumarkesinnehavaren A:s utbjudande av skruvarna till forsaljning. Sa
& inte fallet om A i stéllet utbjuder skruvar till exempelvis en aerforsdjare
for dennes vidareférsaljning. | sistnamnda fall intrader ingen konsumtion
darfor att skruvarnainte fors ut, dvs. utbjuds, pa marknaden. Resonemanget
kan kritiseras for att vara vél teoretiskt eftersom den forséljning som avses i
praktiken i de flesta fall &en torde rikta sig mot konsumenter. Exemplet
visar emellertid att den definition som Lunds tingsrétt och
Koktvedgard/Levin anvander sig av inte, i vart fal inte fran en teoretisk
synvinkel, & lamplig. Riktigare & att siga att en vara fors ut pa marknaden i
varumérkesdirektivets mening nér varumérkesinnehavaren utbjuder fysiska
exemplar av varan for forsaljning till slutforbrukare inom EES.

% Se avsnitt 4.3.4.
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5 Samtyckeskriteriet

5.1 Bakgrund

Varumarkesdirektivet ger en innehavare av en varumérkesratt ensamrétt att
bestdmma nar en varumérkesskyddad produkt for forsta gangen skall foras
ut pd EESmarknaden. Denna ensamrétt forbrukas genom att
varuméarkesinnehavaren sjalv for ut produkterna pa marknaden eller genom
att varumarkesinnehavaren samtycker till att nagon annan for ut produkterna
p& marknaden. Samtycket kan ta sig uttryck i exempelvis ett licensavtal dar
licenstagaren far ratt att vid tillverkningen av produkter anbringa det
skyddade varuméarket och sedan fora ut dem pa marknaden inom EES.
Denna situation skall skiljas fran de fal da varumérkesinnehavaren
samtycker till import till EES av produkter som redan finns ute pa en annan
marknad. | bada situationerna innebar dock varumérkesinnehavarens
samtycke att varuméarkesrétten for de aktuella produkterna konsumeras.

Forekomsten av ett samtycke medfor stora konsekvenser for savél
varumarkesinnehavaren som andra inblandade aktorer och det & darfor av
stor vikt att faststélla samtyckesrekvisitets narmare innebérd. EG-domstolen
har vid ett flertal tillfdllen gjort végledande uttalanden for hur man skall
avgbra om varumarkesinnehavaren har samtyckt till att fora ut
varumarkesskyddade produkter pd& marknaden” Dessa m&8 har
huvudsakligen rért parallellimport inom EES varfor réttslaget savitt avser
denna situation varit relativt klart sedan ett flertal ar tillbaka. Vad géler
parallellimport fran tredje land var situationen lange en annan. | en dom av
den 20 november 2001 (nedan kallat Davidoff-malet) gav dock EG-
domstolen svar pa ett antal fragor och bidrog harigenom till att rattslaget
aven pd denna punkt klargjordes.® | detta avsnitt skall redogdras for
réttsl aget avseende samtyckeskriteriet, med fokus pa EG-domstolens praxis.

°! Se EG-domstolens dom den 22 juni 1994 i malet C-9/93, IHT Internationale Heitztechnik
GmbH & Uwe Danziger mot Ideal Standard GmbH & Wabco Standard GmbH, REG 1994
s. 1-2789 och EG-domstolens dom den 17 oktober 1990 i malet C-10/89, SA CNL-SUGAL
NV mot HAG GF AG, REG 1990, s. I-3711.

% EG-domstolens dom den 20 november 2001 i de férenade mélen C-414/99 — C-416/99,
Zino Davidoff SA mot A& G Imports Ltd (C-414/99), Levi Strauss & Co., Levi Strauss
(UK) Ltd mot Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C-415/99) och Levi Strauss & Co., Levi Strauss
(UK) Ltd mot Costco Wholesale UK Ltd (C-416/99), REG 2001, s. I-8731.
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5.2 Samtycke och parallellimport fran tredje
land

5.2.1 Immaterialrattslig och kontraktsrattslig konsumtion

Vi aerknyter till det ovan i avsnitt 1.1 uppstallda exemplet. | enlighet med
Silhouette-malet kunde foretag A forbjudaimport av den lask som foretag C
kopt i USA eftersom den aktuella lasken inte hade forts ut pad marknaden
inom EES. A hade emellertid inte med stéd av sin varumérkesréttsliga
ensamrétt kunnat forbjuda importen om A i varuméarkesdirektivets mening
kunde anses ha samtyckt till denna. Om sa varit fallet hade varumarkesratten
for det aktuellalaskpartiet varit konsumerad.

Samtyckesrekvisitets tolkning har inte tidigare behandlats i svensk
réttsdoktrin. Orsaken hartill ar att fragan om ett samtycke till parallellimport
foreligger eler g & ointressant vid tillampning av en internationell
konsumtionsprincip. | nordisk immaterialréit ses konsumtionen som en
inskrankning i varumarkesinnehavarens ensamrétt.”® Utgangspunkten &
darmed att ensamrétt foreligger, varfor det framstér som naturligt att C:s
import och efterfdljande forsaljning kan hindras av A sa lange som A inte
har givit C ett konstaterat samtycke till att fora ut 1asken pd EES-marknaden.
Bland EU:s 6vriga medlemsstater finns emellertid réttsuppfattningar som
medfor att uppfattningen inte kan tas for given vid en tolkning av det
konsumtionsréttsliga samtyckeskriteriet. Utgangspunkten i engelsk ratt ar att
det inte sker nagon generell konsumtion, exempelvis genom den forsta
forsdljningen, utan det & parternas avtal som avgdr om ensamrétten till
varumarket upphor eller inte® Detta & ett kontraktsrelaterat synsétt som
innebér att den nya agaren vid forsajning av en varumarkesskyddad produkt
som huvudregel fran varuméarkesinnehavaren Gvertar samtliga réttigheter
som & knutnatill den varumérkesréttsliga ensamrétten. Den nya &garen kan
darefter fritt bestémma vad han vill géra med varan. Han kan t.ex. exportera
eller importera produkten utan att den "gamla’ varuméarkesinnehavaren med
stod av sin ursprungliga varumarkesrétt kan hindra detta. En sadan dvergang
av de till varumérket anknutna réattigheterna sker emellertid inte om
overldtaren i avtalet uttryckligen reserverat sig mot att réttigheterna skall
ingd i Overldtelsen. Kravet pa tydligheten i en sddan reservation stélls
emellertid hogt.®®

Konsekvensen av det engelska synséttet blir att Gverldtarens tystnad i
praktiken innebar ett underforstdtt samtycke till paralellimport. | en
situation dar varumarkesinnehavaren fort ut sina produkter pa marknaden
utanfor EES innebar detta sdledes att varuméarkesinnehavaren éven anses ha
samtyckt till forsdljning inom EES, i vart fall s lange som han aktivt inte

% Levin, ERT (2002), s. 300.
% Levin, ERT (2002), s. 301.
% Lidgard, NIR (2002), s. 6.
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motsatt sig en sddan forsdljning. A skulle sdledes enligt det engelska
synséttet inte kunnat hindra C att fora ut lasken pa EES-marknaden med
mindre han inte uttryckligen reserverat sig hdremot.

5.2.2 Davidoff-malet

5.2.2.1 Faktiska omstandigheter

Det engelska synséttet i samtyckesfrdgan och konflikten mellan en
immaterialréttslig och en kontraktsréttsligt baserad konsumtion utgor
bakgrunden till Davidoff-malet. Maet roér i grunden tre olika tvister
angaende import av varor som med varuméarkesinnehavarens tillstand salts
utanfor EES och sedan importerats till gemenskapen. Omstandigheterna i
malet var foljande.

Det forsta fallet rérde en tvist mellan Zino Davidoff SA (nedan kallat Davidoff) och A& G
Imports Ltd (nedan kallat A& G). Davidoff var innehavare av tva varumarken, ” Cool Water”
och "Davidoff Cool Water”, som var registrerade i Storbritannien. De i tvisten aktuella
produkterna tillverkades av Davidoff, asattes Davidoffs varumérken och sdldes till
Singapore. | Singapore koptes produkterna av A&G. A& G importerade sedan dessa till
Storbritannien och sdlde produkterna dar. Detta skedde trots att Davidoff i ett avtal med sin
aterforsdljare i Singapore foreskrivit att produkterna endast fick sdljas inom ett visst bestamt
omréde utanfor EES.

Det andra och tredje fallet roérde tvister mellan Levi Strauss (UK) Ltd och Levi Strauss &
Co. (nedan gemensamt kallade Levi's) & ena sidan och snabbkdpskedjan Tesco Stores Ltd
och Tesco Plc (nedan gemensamt kallade Tesco) och outlet-butiken Costco Wholesale UK
Ltd (nedan kallat Costco) & andra sidan. Levi's var innehavare av tva varumarken, ”Levi’s’
och "501", som var registrerade i Storbritannien. Tesco och Costco kopte av en
parallellimportor in &kta Levi's jeans 501 som ursprungligen salts av Levi'si USA, Mexico
och Kanada. Parallellimportéren hade kopt varorna av Levi's éerforsdjare i de aktuella
landerna, importerat dem till Storbritannien och sdlt dem till Tesco och Costco. Tesco och
Costco sdlde darefter varornai sina butiker i Storbritannien.

Savdl Levi’'s som Davidoff vackte talan vid engelsk domstol och havdade att
importen och den efterféljande forsdljningen av de varumérkesskyddade
produkterna utgjorde ett intrang i de till varumarkena anknutna
réttigheterna® Den engelska domstolen® begarde ett férhandsavgorande
fran EG-domstolen och stéllde ett antal fragor som i grunden géllde hur
begreppet ” samtycke” i artikel 7.1 i varumarkesdirektivet skulle tolkas.®

5.2.2.2 Nationell eller gemenskapsrattslig tolkning?

For att kunna besvara de frégor som stéllts av den engelska domstolen hade
EG-domstolen forst att ta stéllning till om samtyckesrekvisitet skulle ges en
nationell eller en gemenskapsréttslig tolkning.

% (-414/99-416/99, Davidoff, premisserna 12 och 24.
" High Court of Justice, Chancery Division (Patent Court).
% (C-414/99-416/99, Davidoff, premisserna 16 och 28.
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Genom en andamdlsenlig tolkning av varumérkesdirektivet fastslog EG-
domstolen att samtyckesrekvisitet skall ges en enhetlig, gemenskapsréttslig
tolkning.® EG-domstolen menade att om begreppet ”samtycke” skulle
tolkas i enlighet med medlemsstaternas nationella rétt skulle det fa till foljd
att varumarkesinnehavarna fick ett varierande rattsligt skydd inom EU.'®
Eftersom syftet med varumérkesdirektivet & att sdkerstdlla att ala
medlemsstater har samma réttsliga skydd for registrerade varumérken, nagot
som &r av avgorande betydelse for den fria rorligheten for varor och tjénster,
skulle ett varierande réttsligt nationellt skydd vara oférenligt med
grundtanken i varumarkesdirektivet.'>*

5.2.2.3 Kraven for ett giltigt samtycke

Sedan EG-domstolen fastslagit att samtyckesrekvisitet skall ges en
gemenskapsréttslig tolkning overgick den till att faststélla begreppets
narmare innebdrd. En av fragorna som skulle besvaras var om det kravdes
ett uttryckligt samtycke fran varumarkesinnehavaren eller om det rackte med
ett underforstatt sdant.

EG-domstolen paminde till en borjan om innehdllet i den ensamrétt som
enligt varumérkesdirektivet tillkommer varumérkesinnehavare, namligen
rétten att bestdmma nér och hur en varumarkesskyddad produkt for forsta
gangen skall foras ut p& EES-marknaden.!®” Enligt domstolen &
konsekvensen av att ensamrdtten upphtér stor for  berérda
varumarkesinnehavare och  med  héansyn till  detta maste
varuméarkesinnehavarens samtycke uttryckas pa ett sétt som med sakerhet
&terger viljan att avstd fr&n den ur varumérkesrétten hérledda réttigheten.'®
Normalt sett uttrycks en sadan vilja genom ett uttryckligen angivet
samtycke. Domstolen menade emellertid att samtycket i vissa fall kan vara
underforstatt, namligen nér det av omstandigheterna som har intréffat fore,
samtidigt med eller efter utsldppandet pa marknaden utanfér EES, med
sakerhet framgér att innehavaren avstar frén sin ensamrétt.'® Huruvida s3 &
fallet & upp till de nationella domstolarna att avgéra'® Domstolen
konstaterade ocksa att det ankommer pa den ekonomiska aktér som gor
géllande att det foreligger ett samtycke att bevisa detta. '

5.2.2.4 Varumarkesinnehavarens passivitet

% (C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 43.
100 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 42.
101 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 42.
102 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 45.
103 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 45.
104 ©-414/99-416/99, Davidoff, premiss 46.
105 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 46.
108 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

29



Av ovan fdljer att varumérkesinnehavarens tystnad och passivitet inte skall
anses tillrackligt for att utgéra ett underforstétt samtycke i
varumarkesdirektivets mening.’®” Varumérkesinnehavaren behover darfor
inte efter att varumérkesskyddade produkter har forts ut pa marknaden
utanfor EES meddela efterfoljande kdpare att han motsétter sig forsajning
inom EES. Varorna behover inte heller mérkas med forbud mot foérsajning
inom EES. Frénvaron av avtalsréttsiga regleringar om férbud mot
vidareforsdljning inom EES medfor inte heller att det foreligger ett
underforstatt samtycke.

5.3 Samtycke och parallellimport inom EES

5.3.1 Allméant

Davidoff-domen talar om vilka krav som stélls for att ett giltigt samtycke
skall foreligga till paralelimport fran tredje land till gemenskapen.
Samtyckesrekvisitet kan emellertid fa betydelse &ven i andra situationer. |
vissa fall anses ett samtycke foreligga pa grund av forhallandet mellan
varumérkesinnehavaren och den part som for ut varumarkesskyddade
produkter pa marknaden. Nedan skall den situation nar parallellimport dger
rum inom EES behandlas. | dettafall har de aktuella varorna aldrig befunnit
sig utanfor EES.

5.3.2 Olikavarumarkesinnehavaretill samma varumarke

En konsekvens av att varumérkesrétten &r territoriellt begrénsad &r att flera
foretag inom EES kan inneha parallella réttigheter till samma varumérke.
Foljande exempel & belysande. Foretag A & innehavare av det registrerade
varumarket X i Frankrike. Foretag B har i Tyskland registrerat samma
varumarke och for ut produkter med detta méarke pa den tyska marknaden.
Foretag C koper upp varor med market i Tyskland, importerar dessa till
Frankrike och sdljer varorna dar. Nar A upptacker att det pa den franska
marknaden finns produkter markta med varumérket X, som inte harror fran
A:s egen verksamhet, vill foretaget hindra detta. Vilka majligheter har da A
at med stéd av sin varumérkesrétt hindra C:s import av varorna till
Frankrike?

Svaret & beroende av om A kan anses ha givit sitt samtycke till att B:s
produkter fors ut pa den franska marknaden. Fragan nér samtycke skall
anses foreligga har varit forema for EG-domstolens behandling i samband
med domstolens tolkning av artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu
artiklarna 28 och 30 EG i andrad lydelse). Domstolen har konstaterat att ett

197 ©-414/99-416/99, Davidoff, premiss 55.
108 ©.414/99-416/99, Davidoff, premiss 60.
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samtycke anses foreligga nar varumarkesinnehavarna i import- och
exportlandet &r legalt eller ekonomiskt bundna till varandra® S& & fallet i
flera situationer, exempelvis nér varorna forts ut pA marknaden av ett moder-
eller dotterbolag i samma koncern, av en licenstagare eller av en
ensamagent.'*°

Om A och B har ett forhallande motsvarande ndgon av de ovan namnda kan
A sdledes inte med stod av sin varumarkesrétt forhindra C:s agerande. Syftet
med denna regel & att forhindra varumérkesinnehavare fran att dela upp de
nationella marknaderna inom EES och darmed begréansa handeln mellan
medlemsstaterna.*** Om A och B i stéllet & sjalvstandiga i forhdllande till
varandra kan A hindra C:s agerande eftersom B:s varor inte forts ut pa den
franska marknaden av A galv eller med A:s samtycke.

5.3.3 Forsaljning av varumar kesr atter

Ytterligare en situation dar fragan om samtycke aktualiseras ar nar det sker
en overldtelse av varumarkesratten. Andras svaret pa frégan i avsnitt 5.3.2
ovan om B erhdllit den tyska varumérkesregistreringen genom en Overlatelse
fran A? Svaret & precis som ovan beroende av foretagens sjavstandighet i
forndllande till varandra. EG-domstolen har i sin praxis ett flertal ganger
uttalat att ett varumarke, for att kunna fylla sin funktion, maste utgora en
garanti for att alla varor som bar mérket har framstallts under kontroll av ett
foretag som & ensamt ansvarigt for dess kvalitet™* Om varuméarket
overlatits till B med vilken A saknar ekonomiska band finns inte langre
denna kontrolméjlighet fér A och A kan darfor férbjuda C:s agerande. ™

Kravet pa foretagens savstandighet i forhalande till varandra far ocksa
betydelse for de fal dar parterna genom skenoverldtelser och liknande
forsoker kringga konsumtionsreglerna. Exempelvis kan koparen och séljaren
ingd ett avta om Overldtelse av varumarkesrétten dar sdjaren &aven
fortséttningsvis forbehdller sig rétten att kontrollera anvandningen av
varumérket. Med hansyn till att fOretagen i denna situation inte &r
savstandigai forhallandetill varandra anses ett samtycke foreligga ™

5.3.4 Licenser, betydelse av licenstagar ens avtalsbrott

Genom licensavtal kan varuméarkesinnehavaren samtycka till att andra mot
ersattning far rétt att anvanda sig av varumarket. En vanlig licenssituation

199¢C-9/93, Ideal Standard, premiss 34.

10 ¢.9/93, Ideal Standard, premiss 34.

1 C-9/93, Ideal Standard, premiss 33.

112 ©.10/89, Haag, premiss 13. C-9/93, Ideal Standard premiss 37.

113 N&gon doktrin om " common origin” skall séledes inte tillampas. Craig and de Burca, s.
1046.

14 Schovsbo, NIR (2000), s. 45.
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inom varumarkesrétten & avta om agentvarumarken.™ Detta &
varumédrken som anvands av en naringsidkare (agenten) i kraft av ett
aerforsdljaravtal. Agenten marknadsfér, under licensen, varor som
producerats av huvudmannen (varuméarkesinnehavaren).**®
Varuméarkesinnehavaren har i dessa situationer samtyckt till att agenten har
rétt att under det skyddade varumérket fora ut produkter pa marknaden.
Men, antag att det i avtalet intagits forpliktelser for agenten innebarande
forbud mot att sdlja produkterna till exempelvis en paralellimportér som
handlar inom EES, dller innebarande att agenten maste sdja varorna till ett
visst pris. Innebdr en forsdjning i strid med dessa klausuler att
varumarkesrétten for de aktuella varorna konsumeras? Agenten begar, om
han agerar i strid med avtalet, ett avtalsbrott, men skall detta avtalsbrott ha
betydelse for konsumtionsfragan och darmed hindra andra fran att
vidareforsaljavaran?’

Situationen ror forhdlandet mellan varumérkesinnehavaren och dennes
motpart och inte forhdllandet mellan varumérkesinnehavaren och aktorer
langre ner i distributionskedjan. | Davidoff-domen konstaterades att en
forsaljningsinskrankning saknade betydelse for konsumtionsfrégan.t®
Situationen skiljer sig emellertid nagot fran den som diskuteras hér eftersom
uttalandet tar hansyn pa paralellimport fran tredje land, och inte pa
paralelimport inom EES. Nagon anledning att gora skillnad pa dessa
situationer kan dock inte forfattaren till denna uppsats se. | bada fallen har
varumérkesinnehavaren samtyckt till att produkter under varumarket forts ut
pd EES-marknaden. Nar produkterna fors ut pa denna marknad intréder
konsumtion och varuméarkesinnehavaren férlorar sin  ensamrétt till
varumérket for de aktuella varorna. Det spelar i detta sammanhang ingen
roll att varumérkesinnehavaren i avtalet med sin motpart intagit klausuler
som inskrénker dennes rétt att fritt forfoga 6ver forsajningen. Agentens
avtalsbrott har i denna situation ingen betydelse for konsumtionsfragan.

Konsekvensen av agentens avtalsbrott blir emellertid annorlunda i vissa
andra situationer. Enligt artikel 8.2 i varuméarkesdirektivet intrader inte
konsumtion genom att agenten for ut varor pa EES-marknaden nér
avtalsbrottet bestar i en Overtradelse av licensens giltighetstid, arten av de
varor for vilka licensen & utfardad, omrédet inom vilket varumérket far
anvandas eller kvaliteten pa de av licenstagaren tillverkade varorna. Att den
varumérkesrattsiga ensamrétten inte konsumeras i dessa fall torde kunna
forklaras med utgangspunkt i varumérkesskyddets syfte att garantera
ursprung.® Om varuméarkesinnehavaren inte kan kontrollera kvaliteten pa
de produkter som fors ut pad marknaden tillgodoses inte detta syfte. En
forutsattning for att  konsumtion skall intrada & darfor  att
varumérkesinnehavaren har haft en mojlighet att kontrollera varumérkets

115 |_evin (2000), s. 332.

18| evin (2000), s. 333.

117 Redogorelsen bortser fran att konkurrensreglerna kan medféra en annan bedémning.
118 ©.417/99-416/99, Davidoff, premisserna 63-65.

19 Schovsbo, NIR (2000), s. 341.
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anvandning i forhallande till den forsta gangen varorna fors ut pd EES-
marknaden.®

5.4 Analys - samtyckeskriteriet i Davidoff-
domen
Huvudregeln  som  fastdogs i  Davidoff-mdlet  innebéar  att

varumarkesinnehavaren  uttryckligen maste ha samtyckt till  att
varuméarkesskyddade produkter fors ut pa marknaden inom EES for att
konsumtionseffekten skall intrada. Samtycket kan i undantagsfall aven vara
underforstdtt men bara i de fal da det otvetydigt framgar att
varuméarkesinnehavaren har avsagt sig rétten att ingripa mot foérsdjning pa
EES-marknaden. Varumérkesinnehavaren behover sdledes inte aktivt
motsatta sig att varumarkesskyddade produkter fors ut pa marknaden inom
EES for att forhindra uppkomsten av konsumtion. Hartill kommer att det ar
parallellimportéren som skall visa att ett samtycke foreligger.**

Den praktiska konsekvensen av domen &r att varumarkesinnehavare fritt kan
bestdmma vilka produkter de vill fora ut pa marknaden saval inom som
utom EES. Héarigenom Oppnas en mdjlighet att prisdiskriminera EES-
marknaden, vilket riskerar leda till hoga priser fér de europeiska
konsumenterna. Aven de aktérer som sysslar med parallellhandel inom EES
maste i varje enskilt fall forsakra sig om att varuméarkesskyddade produkter
som ursprungligen forts ut pa marknaden utanfor EES forts in i omrédet
med  varumérkesinnehavarens  samtycke. Visserligen behtver
paralellimportorerna inte visa pa ett uttryckligt avtalsférhalande mellan
varumérkesinnehavaren och importoren. Det racker med att visa
forekomsten av ett underforstétt samtycke, nagot som emellertid kan vara
nog sa svart.

EG-domstolens stéllningstagande i Davidoff-malet ar foga forvanande. Om
domstolen hade foljt den engelska uppfattningen i konsumtionsfragan och
darmed stéllt 1aga krav pa forekomsten av ett giltigt samtycke skulle detta i
praktiken ha inneburit att den regionala konsumtionsprincipen skulle séttas
& sidan till forméan for en internationell konsumtionsprincip. Konsekvensen
skulle bli att det vid paralelimport fran ett tredje land till EES skulle
presumeras foreligga ett samtycke fran varumérkesinnehavaren. En sadan
presumtionsregel skulle inte vara forenlig med domstolens tidigare praxis i
Silhouette- och Sebago-mélen dar domstolen tydligt visade att det & en
regional konsumtionsprincip som avses i varuméarkesdirektivet. Hartill
kommer att domstolens stallningstagande i Davidoff-malet stammer val
Overens med den regionala konsumtionsprincipens syfte, d.v.s. att positivt
diskriminera den europeiska industrin.

1205chovsho, NIR (2000), s. 341.
121 Se mer om denna bevisbordefréga i avsnitt 6.
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Detta till trots kan domstolens tolkning av samtyckeskriteriet kritiseras sa
till vida att den inte tar hansyn till det som brukar sdgas vara varumérkets
ursprungliga funktion, att garantera ursprung. Ett férbud mot parallellimport
fran tredje land kan inte motiveras med detta skyddssyfte. Skyddssyftet
tillvaratogs nar varumarkesinnehavaren forde ut produkterna pa marknaden
for forsta gangen oavsett var i varlden denna marknad & belagen. Varornas
ursprung andras ju inte genom att de importeras till EES. Tolkningen fér i
stéllet motiveras pa andra sétt. Den réttighet som sétts i forgrunden och som
ocksa uttrycks i varuméarkesdirektivet & i stallet varumarkesinnehavarens
rétt att valja avsdttningsmarknad for sina produkter. Enligt artikel 5 ges
varumérkesinnehavaren en rétt att fritt beddma hur han vill sdja sina
produkter. Denna rétt inskranks visserligen av konsumtionsprincipen i
artikel 7.1, men berbvar inte varumérkesinnehavaren sin rétt att bestdmma
nar varorna for forsta gangen skall foras ut pa marknaden inom EES. En
tolkning av samtyckeskriteriet i enlighet med den engelska
réttsuppfattningen skulle emellertid beréva varuméarkesinnehavaren denna
ratt.

Det har i doktrinen framforts synpunkter pa att parallellimportéren daggs
uppgiften att visa att det foreligger ett giltigt samtycke.**” Detta anses skapa
obalans mellan intresset for varumarkesskydd & ena sidan och intresset for
frihandel & andra sidan. Huruvida sa &r falet har bland annat att géra med
om domstolens uttalande inneba ett dutligt stélningstagande i
bevisbordefragan. Denna fraga dterkommer vi till i avsnitt 6.

122 Se bland annat Lidgard, NIR (2002), s. 13f.



6 BevisboOrdeproblematiken

6.1 Bakgrund

6.1.1 Inledande exempel

Bevisbordeproblem i varumarkestvister mellan en parallellimportdr och en
varumarkesinnehavare kan vara mycket besvérliga. Problematiken skall
introduceras genom fdljande exempel.

Antag att V & innehavare av ett visst varumédrke. V sSdjer sina
varumarkesskyddade produkter genom ett selektivt distributionssystem med
en aerforsdljare i varje land. V har ingatt aerforsdljaravtal med sina
aerforsdljare U (&erforsdjare i USA) och F (aterforsdljare i Frankrike). P
koper upp varor av U och F och sdljer dessai Sverige. Nar V upptécker att
P, som inte tillhér V:s selektiva distributionssystem, sdljer V:s
varumérkesskyddade produkter i Sverige, vacker han talan mot P och hévdar
att P begétt ett intrang i V:s varuméarkesrétt. P invander da att V:s ensamrétt
till varumérket for de aktuella varorna har konsumerats.

| det varuparti som P inforskaffat ingar saval varor for vilka
varumérkesratten har konsumerats som varor for vilka varumérkesrétten inte
har konsumerats. Det gar dock inte att skilja pa produkterna som &r identiskt
utformade. Infor domstolen havdar V att varorna maste harréra fran tredje
land. P hévdar i sin tur att varorna & inkopta inom EES och att V:s
varumérkesréatt darfor har konsumerats. P vill emellertid inte tala om att han
kopt varorna av F av radda for att ga miste om framtida forsaljningskallor
genom att F plockas bort fran V:s selektiva distributionssystem.

Infor domstolen rader sdledes ovisshet om huruvida de faktiska
forutséttningarna for konsumtion & uppfyllda. Svérigheten att klargora
varifran varorna ursprungligen harrér beror dels pa att varorna ar identiska,
dels paatt Pinte vill avsldjasin inkdpskalla.

6.1.2 Bevisbordefragor i parallellimportsituationer

Nér det i en domstol rader ovisshet om for rattsfoljden relevanta faktiska
forhdlanden tillampas bevisborderegler och tvistens utgang kan bli
beroende av vilken part som aéaggs bevisbordan. Om parallellimportdren
alaggs bevisbordan maste han, vid aventyr att forlora malet, visa att
varuméarkesinnehavaren sjav fort ut de aktuella varorna pa EES-marknaden
eller att varorna har forts ut pad marknaden av nagon annan, med
varumarkesinnehavarens samtycke. Ar det i stélet varumarkesinnehavaren
som aléggs bevisbordan &r det han som far bara nackdelen av att det rader
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ovisshet om de faktiska omstandigheterna. Kan han inte visa att varornainte
har forts ut pa EES-marknaden av honom sjélv eller med hans samtycke
forlorar han mélet.*®

| gemenskapsratten & bevisbordefrégor att hanfora till processratten,
varfor de i allméanhet & en angelagenhet for den nationella rétten.'?
Gemenskapsrédtten  paverkar  emellertid de nationella domstolarnas
beddmning eftersom dessa & bundna av lojalitetsprincipen.t?
Lojalitetsprincipen & inford i artikel 10 i Romfordraget och innebar att
medlemsstaterna & skyldiga att inte fatta beslut som férhindrar EG-réttens
fulla genomslagskraft.'?’

Varken varumérkesdirektivet eller gemenskapsratten i dvrigt reglerar fragan
om det & paralelimportoren eller varumérkesinnehavaren som skall
alaggas bevisbordan for att forutsattningarna for konsumtion & uppfyllda
EG-domstolen uttalade emellertid i Davidoff-malet att det ankommer pa den
ekonomiska aktor som gor géllande att det foreligger ett samtycke att bevisa
detta och att det inte digger varumarkesinnehavaren att visa att det saknas
samtycke.'”® Kan detta uttalande sigas innebara ett gemenskapsrattsligt
stéllningstagande i bevisbordefragan? Om sa a falet, skal samma
bevisborderegel gélla i de situationer nér det & ovisst om var en viss
produkt har forts ut pa marknaden? Om inte, vilken bevisborderegel skall i
safall gala? Dessa fragor forekommer i ett aktuellt tyskt mal som véantar pa
ett forhandsavgorande av EG-domstolen (nedan kallat Stussy-malet). Nagon
dom foreligger inte &nnu men generaladvokat Stix-Hackl har i ett forslag till
avgorande av den 18 juni 2002 analyserat den aktuella rattsfragan.**® Nedan
foljer en redogérelse av den lagstiftning och praxis som & relevant for
bevisbordefragan samt en analys av réttsl aget.

6.2 Lagstiftning

Artikel 7.1 i varumarkesdirektivet reglerar inte fragan om bevisbordans
placering, d.v.s. vem som har bevisbdrdan for att varuméarkesinnehavarens
ensamrétt till ett varumérke har konsumerats eller for att sa inte har skett.

123 Formul eringen kan tyckas komplicerad. Det & emellertid svart att uttrycka
varumarkesinnehavarens bevisborda pa ndgot annat satt. | all diskussion om vem som skall
ha bevishordan for ett visst rattsfaktum maste man ta med réttsfaktumets kontradiktoriska
motsats. Se vidare Ekel6f, s. 60.

124 Detta synsitt dverensstammer val med vart svenska synsétt. Annorlunda forhéller det sig
i common law landerna dér bevisbordefragor betraktas som materiella réttsfragor.

125 Melin/Schader, s. 33. For en ingdende diskussion om medlemsstaternas sjalvstandighet i
forhalande till gemenskapen pa processréttens omrade, se Wiklund (2001).

1% Melin/Schader, s. 33.

127 Bernitz/Kjellgren (1999), s. 101.

128 C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

129 Se nedan under avsnitt 6.2.3 och férslag till avgérande av generaladvokat Christine Stix-
Hackl, foredraget den 18 juni 2002 i mal C-244/00 van Doren + Q. GmbH mot lifestyle +
sportwear Handel sgesellschaft mbH och Michael Orth.

36



Fragan om bevisbordan berdrs emellertid i sista meningen i
varumarkesdirektivets nionde dvervagande dar det foreskrivs att ” Formerna
for fastsldende av risk for forvaxling och framfor allt bevisbordan skall
regleras av nationella procedurregler som inte berdrs av detta direktiv”*.
Uttalandet syftar visserligen pa forvaxlingsrisken men kan énda sigas ge
stod for den ovan uttryckta utgangspunkten att medlemsstaternas nationella
lagstiftning skall reglera frdgan om bevisbordans placering.***

6.3 Praxis

6.3.1 Davidoff-malet

Davidoff-malet har ovan behandlats ingdende i avsnitt 5.2.2. Domen
behandlar primért vad som krévs for att ett giltigt samtycke skall foreligga i
varumérkesdirektivets mening. | samband med behandlingen av
samtyckeskriteriet gor emellertid EG-domstolen ocksd ett uttalande
angdende bevisbordan. Domstolen konstaterar att det maste sta klart att
varuméarkesinnehavaren har |amnat sitt samtycke till att fora ut produkten pa
marknaden inom EES och att det av de omstandigheter som beaktas for att
faststalla ett underforstétt samtycke med sikerhet maste framga att
varumarkesinnehavaren avstdr frén att gora gélande sin ensamratt.’** Av
detta foljer, enligt EG-domstolen, att det ankommer pa den ekonomiska
aktér som gor gallande att det foreligger ett samtycke att bevisa detta, och
det &ligger inte varumérkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke.**®

Sistnamnda uttalande framstar som en i praxis skapad gemenskapsrattslig
bevisborderegel, innebérande att det vid osdkerhet kring existensen av
varumarkesinnehavarens samtycke aligger parallellimportoren att visa att ett
sadant finns. Levin tycks ansluta sig till denna uppfattning néar hon skriver
att EG-domstolen &r helt entydig avseende bevisbdrdans placering nér det &
osskert om ett samtycke foreligger.® Generaladvokat Stix-Hackl &
emellertid av en annan uppfattning, innebdrande att EG-domstolen endast
har uttalat en regel som foljer av den materiella ratten, namligen att en
nationell bestdmmelse som i praktiken innebér en presumtion fér samtycke
& otill&en.'*

Frégan huruvida EG-domstolen i Davidoff-malet har skapat en
gemenskapsréttslig bevisborderegel eller inte skall analyseras nedan i avsnitt
6.3. Innan dess skall ett annat, for bevisbordefragan, relevant fall behandlas
(Stussy-malet).*® Detta fall ror fordelningen av bevisbordan enligt tysk

130 Eorfattarens kursivering.

B Jamfer dock vad som sagts om lojalitetsprincipen i avsnitt 6.1.2.
132 C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 53.

133 C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

34| evin, ERT (2002), s.300.

135 C-244/00, Stussy, premiss 92.

136 C-244/00, Stussy.
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nationell rétt i en intrangstvist mellan en varumarkesinnehavare och en
parallellimportor. Till skillnad fran Davidoff-malet, dar det var ovisst om ett
giltigt samtycke till forsdljning forelag, rader det i Stussy-malet i stallet
ovisshet om var varorna har forts ut pa marknaden.

6.3.2 Stussy-malet

6.3.2.1 Faktiska omstandigheter

Bakgrunden till malet & foljande.

STUSSY Inc. & innehavare av ord och bildmérket “Stussy” som har registrerats for olika
kladesplagg. Varorna som forsetts med varumérket sdljs i hela vérlden. | Tyskland & van
Doren + Q. GmbH (nedan kallad ké&randen) innehavare av en exklusiv réttighet att sdlja
varornai Tyskland. Enligt kérandens uppgift finns endast en néringsidkare i varje EES-land
som har rétt att silja Stussy-varor och dessa &r enligt avtal skyldiga att inte 6verldta varorna
till mellanhander for vidareforsaljning utanfor det omrade som varje avtal avser. Lifestyle +
Sportswear Handelsgesellschaft mbH (nedan kallat svaranden) sdljer Stussy-varor i
Tyskland som man inte har férvérvat av kéranden.

Kéranden véckte talan och havdade att de aktuella varorna ursprungligen
hade férts ut pa den amerikanska marknaden och att nagot samtycke till
forsaljning av dessa p& EES-marknaden inte féreldg.”*” Svaranden invande
att varorna hade férvarvats inom EES och att varumérkesréttigheterna
avseende varumérket hade konsumerats.*® Svaranden ansdg sig inte vara
skyldig att, sdsom kéranden yrkat, ange sina leverantorer, i vart fal inte sa
lange som karanden inte kunde styrka att det aktuella distributionssystemet
saknade luckor.**

6.3.2.2 Bundesgerichshofs fraga till EG-domstolen

| malet & oklart var varorna har forts ut pA marknaden. Om de lovligen har
forts ut pd EES-marknaden & réttigheterna till varumarket konsumerade
medan det i annat fall krévs att varumérkesinnehavaren har samtyckt till
forsdljning av varorna inom EES. Ovissheten rorande de faktiska
forhdllandena gor att utgangen i malet & beroende av vem som skall bara
bevisbordan for var produkterna har forts ut pa marknaden.

Enligt tysk lag géller en allman princip om att varje part i ett ma har att visa
att forutséttningarna for tilldmpning av en for honom gynnande réttsregel &r
uppfyllda'®® Bundesgerichtshof anser att artikel 7.1 i varumérkesdirektivet
och dess tyska motsvarighet & réttsregler som gynnar parallellimportoren,
varfor det & svaranden i malet som skall bevisa att varorna forts ut pd EES-
marknaden och inte karanden som skall bevisa att sainte &r fallet.

37 C-244/00, Stussy premiss 16.
138 C-244/00, Stussy, premiss 17.
139 ©-244/00, Stussy, premisserna 16 och 18.
140 ©-244/00, Stussy, premiss 24.
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Fragan som Bundesgerichtshof har stéllt till domstolen géller om den tyska
bevisborderegeln & férenlig med artiklana 28 och 30 EG.*
Bundesgerichtshof anser att paralellimportéren, nér han avd@jar sina
forsorjningskéllor, riskerar  att  férlora dessa genom  att
varumarkesinnehavaren  frangdr samarbetet med den  aktuella
dterforsdljaren/forsorjningskallan.'*  Under  detta  forhdllande  kan
varumarkesinnehavaren anvanda varumérket for att avskarma nationella
marknader fran varandra och darmed forhindra den fria rorligheten for varor
inom gemenskapen.**

6.3.2.3 Generaladvokatens yttrande

Generaladvokaten  Stix-Hackl ~ konstaterar  till  en  boérjan  att
varumérkesdirektivet inte reglerar fordelningen av bevisbordan avseende
varumarkesréttslig konsumtion och att utgangspunkten darmed maste vara
att bevisbordans placering skall regleras i nationell rétt.*** Férdelningen av
bevisbordan enligt nationell rdit & emellertid enligt generaladvokaten
beroende av tolkningen av direktivet. Detta beror pa att gréansen mellan den i
direktivet angivna materiella ratten och den processuella réatten bestaende av
bevisbordefrégor, ofta & flytande.X* En nationell bevisborderegel som i
praktiken resulterar i en situation som motverkar varumarkesdirektivets
syfte & darfor inte till&ten.**

Precis som Bundesgerichtshof anfor generaladvokaten att en regel
motsvarande den aktuella tyska regeln stéller den som pastar att konsumtion
intréffat infor ett val. Han tvingas valjamellan att forloramalet eller att ange
sina kdllor. Sistndmnda aternativ kan leda till att varumérkesinnehavaren
far kannedom om luckorna i sitt forsaljningssystem och att han darmed far
en mojlighet att vidta |ampliga atgarder mot dessa, atgarder som kan stoppa
parallellimportdrens framtida tillgang till varorna. Konsekvensen blir att
varumérkesinnehavaren kan avskdrma de nationella marknaderna i syfte att
bibehalla de prisskillnader som finns mellan medlemslanderna. En sadan
regel hindrar den fria rorligheten inom gemenskapen och & enligt
generaladvokaten inte forenlig med artikel 28 EG.*’

Begréansningar i denna grundléggande frihet kan emellertid vara beréttigade
enligt artikel 30 EG, bland annat nér de syftar till att skydda industriell och
kommersiell &aganderétt. Generaladvokaten hanvisar dock till EG-

141 C-244/00, Stussy, premiss 30.

192 C-244/00, Stussy, premiss 28.

143 C-244/00, Stussy, premiss 29.

144 ©-244/00, Stussy, premiss 40.

145 ©-244/00, Stussy, premisserna 41 och 44.

146 General advokaten namner inte uttryckligen lojalitetsprincipen men hennes uttalande
tycks vara ett uttryck av denna.

147 C-244/00, Stussy, premisserna 78 och 79.
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domstolens tidigare praxis™® innebérande att en nationell regel inte anses
beréttigad enligt artikel 30 nar den innebér att parallellimportoren aaggs att
fora en orimlig eller oméjlig bevisning.**® Enligt generaladvokaten & en
regel orimlig néar den medfor att parallellimportoren endast pa ett enda sétt
kan styrka forutséttningarna for konsumtion, namligen genom att redovisa
sina forsorjningskalor och darmed I6pa risken att forlora dessa
Generaladvokaten foredar darfor att EG-domstolen skall konstatera att den
tyska bevisbdrderegeln & ofdrenlig med artiklarna 28 och 30 och déarmed
aven med artikel 7.1 i varumérkesdirektivet, som utgor en konkretisering av
artikel 30 EG.™

6.4 Analys

6.4.1 Allmant

Bevishordans placering kan ha stor betydelse for savél
varumérkesinnehavaren som parallellimportoren. For en
varumérkesinnehavare kan bevisbordans placering vara avgdrande for om
han skall vacka en intrangstalan eller inte. FOor parallellimportoren kan
bevisbordans placering fa betydelse for verksamhetens utformning. Om
parallellimportdren daggs bevisa att forutsittningarna for konsumtion &r
uppfyllda torde han undvika att handla med varor for vilka han inte med
sikerhet kan visa att konsumtion har intrétt. Fragan om bevisbordans
placering & sdledes av stor praktisk betydelse och det & darfor angel aget att
den fér ett klart och entydigt svar. Férhoppningsvis kan EG-domstolens dom
i Stussy-mdlet bidra till detta. Nedan redovisas hur forfattaren till denna
uppsats staller sig till bevisbordans férdelning i varumérkesréttsliga
konsumtionstvister.

6.4.2 Gemenskapsrattslig bevisbordereglering?

| Davidoff-malet uttalade domstolen att det ankommer pa den ekonomiska
aktor som gor gédlande att det foreligger ett samtycke att bevisa detta
Argument kan framforas saval for som emot att detta uttalande skall tolkas
som en gemenskapsréttsig bevisborderegel.

Mot en sadan tolkning talar att processrétten & ett omrade dér
medlemsstaterna i princip har exklusiv kompetens. Bevisbordefragor skall
sdledes i enlighet harmed avgoras i nationell rétt och av de nationella
domstolarna. Denna standpunkt stods av att varumérkesdirektivet
uttryckligen sager att bevisbordefragor faler utanfor direktivet. Uttalandet
avser i och for sig forvaxlingsrisken, men nagon skillnad betréffande

148 EG-domstolens dom den 11 november 1997 i mélet C-349/95 Frits Loendersloot mot
George Ballantine & Son Ltd m.fl., premiss 18.

199 C-244/00, Stussy, premiss 82.

150 ©-244/00, Stussy, premiss 101.
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konsumtionsprincipen torde inte ha avsetts vid varuméarkesdirektivets
tillkomst. Om avsikten var att varumérkesdirektivet skulle reglera
bevisbordan fér konsumtionsprincipen skulle detta ha skrivitsin i direktivet.
Ytterligare argument mot att domstolens uttalande skall tolkas som en i
praxis skapad gemenskapsréttslig bevisborderegel & att frédgan om
bevisbordans placering inte var ndgon central fraga i Davidoff-malet. Den
centrala fragan utgjordes i stéllet av hur formerna for samtycket skulle
gestalta sig. EG-domstolens uttalande innebér, med detta synsétt, endast att
en nationell bevisborderegel som presumerar samtycke star i strid med
direktivets syfte och darmed inte & forenlig med gemenskapsrétten. Det &r
da upp till de nationella domstolarna att i fortsétningen utforma
bevisborderegler for situationer dar det & ovisst huruvida ett samtycke
foreligger eler inte. En sddan nationell bevisborderegel kan utformas pa
olika sétt under forutséttning att regeln inte innebar en presumtion for
samtycke.

Enligt forfattaren till denna uppsats finns det emellertid ett par mycket
starka argument for att EG-domstolen uttalade en gemenskapsréttslig
bevisborderegel i Davidoff-malet. For det forsta uttrycker sig domstolen
klart och tydligt.™™ Domstolen siger, utan att resonera kring nationella
bevisborderegler, att det & den ekonomiska aktdr som gor géllande att det
foreligger ett samtycke som skall bevisa detta. Mot bakgrund av hur
domstolen sdlunda formulerade sig torde ndgot annat an en
gemenskapsréttslig bevisborderegel inte ha asyftats. For det andra stods
denna tolkning ocksa av EG-domstolens tidigare praxis avseende
konsumtionsprincipen. | Silhouette-malet uttalade EG-domstolen att artikel
7.1 i varumérkesdirektivet utgér en central och grundldggande del i
varumérkesratten som for att uppfylla varumérkesdirektivets syfte
fullstandigt mé&ste harmoniseras.'>® Skilda nationella regler strider darfor i
detta avseende mot syftet med varumarkesdirektivet eftersom de riskerar att
hindra den fria rérligheten for varor och darmed motverka uppréttandet av
en inre marknad. Risken med nationella bevisborderegler & att
paralellimportéren koncentrerar sin verksamhet till de lander déar det ar
|&ttast for honom att visa pa forekomsten av ett samtycke, medan han bortser
fran de marknader dar det & svérare att visa samtycke. Konsekvensen blir
at handeln mellan medlemsstaterna begransas varfor nationella
bevisborderegler skapar sddana handelshinder som Silhouette-malet och
varumérkesdirektivet avser att forhindra. Den rimligaste slutsatsen ar darfor
att EG-domstolen genom sitt uttalande i Davidoff-malet avsag att skapa en
gemenskapsrattslig bevisborderegel for de fall dar det & ovisst om ett
samtycke till import och férsajning av varumarkesskyddade produkter inom
EES foreligger. | dessa fall har sdledes parallellimportoren bevisbordan for
att ett giltigt samtycke & for handen. Varken det faktum att bevisbordefragor
som utgangspunkt faller inom medlemsstaternas exklusiva kompetens, eller
det faktum att varuméarkesdirektivet, avseende forvéaxlingsrisken, foreskriver

151 Se premiss 54 | C-414/99-416/99, Davidoff.
152 Forfattarens kursivering. C-355/96, Silhouette, premisserna 24 och 25.
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att bevisbordefragor skall reglerasi nationell rétt, andrar denna slutsats. EG-
domstolen har i flera tidigare avgéranden dagit fast att medlemsstaterna,
dven pa de omréden inom vilka de har exklusiv kompetens, likval ar
skyldiga att lagstifta med iakttagande av EG-réttens regler.™>

6.4.3 Samma bevisborderegel for ” samtycke” som for ” fort
ut pa marknaden” ?

EG-domstolens uttalande i Davidoff-malet innebar enligt ovanstaende
analys, till skillnad frén vad generaladvokat Stix-Hackl anser, att domstolen
skapat en gemenskapsréttslig bevisborderegel som skall tilléampas nér det ar
ovisst huruvida ett samtycke i artikel 7.1 i varumarkesdirektivet foreligger.
Frégan & emellertid om samma bevisborderegel skall tillampas i en
intrngstvist dar ovisshet rader om var varorna har forts ut pA marknaden.

Inledningsvis kan konstateras att en naturlig utgangspunkt vore att tillampa
en enhetlig bevisborderegel for hela konsumtionsprincipen. Haremot talar
emellertid, att det ar fréga om tva olika rekvisit som aktualiseras i olika
faser av processen,™ att domstolen endast uttalat sig om
samtyckesrekvisitet, samt att bevisbtrdan inte kan placeras pa ett sétt som
medfor att konsumtionsprincipens syfte forfelas. Nedan skall i
huvudsakligen uppehalla oss vid fragan hur bevisbordan skall placeras for
att konsumtionsprincipens syfte skall fa stérsta méjliga genomslag (den
tredje att-satsen). Denna fraga & enligt forfattaren till denna uppsats
avgorande for bevisbordans placering.

Domstolens utgangspunkt, vid placeringen av bevisbordan, torde vara att
placeringen inte begransar konkurrensen eller forhindrar den fria rorligheten
for varor inom gemenskapen. Fragan & dock om denna utgangspunkt &r
riktig. Parallellimportéren kan i en tvist i tva skilda situationer, med risk for
at annars forlora malet, tvingas visa pa forekomsten av
varumérkesinnehavarens samtycke. Den fOrsta situationen utgors av att
paralelimportoren sdv har fatt varumarkesinnehavarens samtycke,
antingen till parallellimport fran tredje land eller till parallellimport inom
gemenskapen. | normalfallet torde denna situation inte ge upphov till sarskilt
besvérliga bevisfrégor. Parallellimportdren kan relativt l&tt sékra bevisning
genom att vid avtalets ingdende krava ett skriftligt samtycke. Bevisbordans
placering pa parallellimporttren torde i denna situation inte medfora nagra
hinder mot den fria rérligheten fér varor inom gemenskapen. Dessutom
torde bevisborderegeln bidra till att minska antalet tvister mellan
parallellimportérer och varuméarkesinnehavare eftersom parallellimportéren
redan vid avtalets ingdende ges ett incitament att i forebyggande syfte sékra

153 Melin/Schader, s. 33 samt EG-domstolens dom av den 9 november 1983 i mél C-199/82
Amministrazione delle finanze dello Stato mot San Giorgio, 1983, REG 3596.

> Det & ocksé en skillnad mellan rekvisiten satill vida att samtycket &r ett uttryck for
varuméarkesinnehavarens avsikt att avsta fran sin ensamréatt och darmed, till skillnad fran
rekvisitet "fort ut pa marknaden”, ett subjektivt rekvisit.
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bevisning. Den andra situationen utgérs av de fall déar parallellimportéren
maste visa att varuméarkesinnehavaren lamnat sitt samtycke till en tredje
part, exempelvis en &erforsdjare. | detta fall riskerar bevisbordans
placering, i enlighet med resonemanget i Stussy-mdlet, att begrénsa
konkurrensen och hindra den fria rorligheten inom gemenskapen. | Stussy-
maet pdpekade Bundesgerichtshof att en bevisborderegel som &lagger
parallellimportdren att visa att produkter har forts ut pa marknaden, riskerar
att begransa konkurrensen och hindra varornas fria rorlighet inom
gemenskapen. Samma risk torde foreligga med en bevisborderegel som
Alagger paralelimportoren bevisbordan for samtyckets existens. En orsak
till att bevisbordereglerna riskerar att begrénsa konkurrensen och hindra den
fria rérligheten inom gemenskapen &r att parallellimportéren, om han pekar
ut den aterforsaljare fran vilken han har kopt produkterna, riskerar att forlora
en framtida forsorjningskéala genom att varuméarkesinnehavaren plockar bort
aerforsdljaren fran sitt distributionssystem. Sdledes kan tyckas att EG-
domstolen formulerade en bevisborderegel som i viss utstrackning Star i
strid med konsumtionsprincipens syfte. Fragan kan darfor stdllas om en
bevisborderegel som den som fastslogs av EG-domstolen i Davidoff-malet
stér i strid med artikel 28 EG. Till denna fraga dterkommer vi nedan i avsnitt
6.4.4.

En forklaring till domstolens stéllningstagande kan vara att det torde vara
|&ttare for parallellimporttren att visa pa forekomsten av ett samtycke an for
varumérkesinnehavaren att visa att ett icke-existerande samtycke inte
foreligger. Sistnamnda uppgift maste ofta vara svéar att fullgora vilket talar
for att placeringen av bevishordan pa parallellimporttren i detta avseende &r
rimlig. Aven om parallellimportoren inte kan visa pa forekomsten av ett
samtycke genom ett skriftligt avtal mellan varuméarkesinnehavaren och
aterforséljaren torde det, for att uppfylla bevisbordan, ofta kunna racka med
att visa att aerforsdjaren sdlt produkter under varumarket utan att
varuméarkesinnehavaren tidigare ingripit mot detta. Genom att sdledes
placera bevisbordan pa paralellimportoren ges regeln storsta majliga
genomslagskraft. En placering av bevisbordan pa varumarkesinnehavaren
skulle namligen innebéra att den rétt som konsumtionsprincipen ger honom,
rétten att bestamma nér varorna for forsta gangen skall foras ut pa
marknaden, skulle inskrankas genom att varor som foérts ut i tredje land,
p.g.a. bevissvarigheter inte skulle kunna stoppas.

Ovan har EG-domstolens placering av bevisbordan for samtycket pa
paralellimportéren diskuterats. Harvid har framkommit att bevisbdrdans
placering i viss méan riskerar att begrénsa konkurrensen och hindra varors
fria rorlighet. Ovan har vidare konstaterats att samma risk goér sig gdllande
om bevisbordan for att varor har forts ut pd marknaden placeras pa
parallellimportdren. Slutsatsen kan sdledes dras att en bevisborderegel som
innebar att parallellimportdren a&ggs att bevisa saval att varorna har forts ut
pd marknaden som att detta har skett med innehavarens samtycke ger
varumérkesinnehavare en mgjlighet att dela upp marknaden och foérhindra
varors fria rorlighet inom gemenskapen. En sddan regel skulle stai strid med

43



gemenskapsrattens och konsumtionsprincipens syfte. Harav foljer att samma
bevisborderegel for de bada rekvisiten inte ar ndgon andamalsenlig 16sning.

6.4.4 Fordlagtill [6sning

Om en bevisborderegel som alagger paralellimportoren att visa, sdval att
varor har forts ut pa marknaden som att ett giltigt samtycke foreligger, ar
oférenlig med konsumtionsprincipens syfte maste bevisborderegeln
utformas pa nagot annat sétt. | enlighet med den tolkning av Davidoff-malet
som gjorts i denna anays uttalade domstolen en gemenskapsréttslig
bevisborderegel som placerar bevisbordan for samtyckets existens pa
paralellimportdren. Det & inte troligt, och som nedan framgér inte heller
pakallat, att domstolen andrar installning i denna fraga. Fragan blir ddom en
placering av bevisbordan pa varumérkesinnehavaren for att varorna har
forts ut pa marknaden, medfor att risken for marknadsuppdelning inom
gemenskapen minskar. Varuméarkesinnehavarens skall i safall visa att de for
tvisten aktuella varornainte har forts ut pa marknaden inom EES. Fragan &r
vilken effekt en sadan bevisborderegel far i praktiken och hur val den
Overensstémmer med de grundldggande tankar som ligger bakom
konsumtionsprincipen.

En regel som alagger varumérkesinnehavaren att bevisa var varorna har sitt
ursprung torde medféra att han endast kommer vécka talan om
varumarkesintrang nér han tror sig kunna visa att varumarkesskyddade
produkter inte har forts ut pa marknaden inom EES. Konsekvensen blir att
paralellimportéren sdllan torde behdva avsdja sina forsorjningskéallor.
Parallellimportéren behdver namligen endast visa existensen av ett samtycke
nér varuméarkesinnehavaren misslyckats med att fullgéra sin bevisbérda
eftersom domstolen i det fallet utgar ifran att varorna har forts ut pa
marknaden inom EES. Genom att placera bevisbordan for att produkter har
forts ut pa EES-marknaden pa varumarkesinnehavaren, minskas risken for
att den fria rorligheten inom gemenskapen hindras. Regeln ger
varumarkesinnehavaren ett incitament till att marka sina produkter pa ett
sakert sitt sa att det &t kan bevisas var produkterna har sitt ursprung.
Héarigenom minskas ocksa risken for att varor forvérvas i tredje land,
avidentifieras och fors ut pa EES-marknaden utan  att
varumérkesinnehavaren p.g.a. bevisbdrdans placering kan hindra detta.

En forutsditning for den féredagna regeln & emdlertid att
varumérkesinnehavaren i praktiken har en mgjlighet att fullgora
bevisbordan. Varumérkesinnehavaren kan framforalt pa tva st visa att
varumarkesskyddade varor inte har forts ut pA EES-marknaden. Det forsta
aternativet utgors av att varuméarkesinnehavaren visar pa franvaron av
luckor i Sitt distributionssystem. Kan han visa att varken han géalv eller
ndgon av hans aerforsdjare inom EES har sdt varumérkesskyddade
produkter som slutligen hamnat hos parallellimportoren kan slutsatsen dras



att varorna forts ut pa marknaden i tredje land. Detta kan dock vara mycket
svart att visa, inte minst med tanke pa risken att aterforsdljaren medvetet,
p.g.a en radda for att bli bortplockad fran varumérkesinnehavarens
distributionssystem, undanhaller varumérkesinnehavaren information om att
han sdlt produkter till parallellimportéren. Den andra mdjligheten for
varumérkesinnehavaren att fullgora sin bevisbérda &r att han mérker sina
produkter s att han senare med hjdp av markningen kan visa var
produkterna har sitt ursprung. Aven om markning av produkterna kommer
att medfdéra vissa merkostnader for varuméarkesinnehavaren, & markning ett
bra alternativ for att ge en regional konsumtionsprincip genomslagskraft.

Oaktat att varumarkesinnehavaren saledes alaggs bevisbordan for att varor
har forts ut p& marknaden, kommer situationer att uppstd dar
parallellimportéren tvingas avsl6ja sina kéllor for att visa forekomsten av ett
giltigt samtycke. Denna effekt & emellertid oundviklig om man vill
uppratthélla en regional konsumtionsprincip.®® Effekten av en sidan
bevisborderegel a emellertid till viss del konkurrensbegrénsande. Regeln
riskerar &ven att forhindra varors fria rérlighet inom gemenskapen och &r
déarmed ofdrenlig med artikel 28 EG. En I6sning i enlighet med den som hér
foredlagits kan dock motiveras av att artikel 30 EG, som medger mdjligheten
att gora undantag fran artikel 28 i syfte att skydda existensen av immateriella
och kommersiella &ganderdtter. | detta sammanhang & en placering av
bevisbordan pa parallellimportoren for samtyckets existens nédvandig for att
den ensamrdtt som varuméarkesinnehavaren atnjuter i enlighet med
varumarkesdirektivet, ratten att for forsta gangen bestamma nar varorna
skall foras ut pa marknaden, inte skall bli innehallslés. Den bevisborderegel
som formulerats av EG-domstolen i Davidoff-malet synes sdledes vara
forenlig med fordraget.

Det kan avslutningsvis noteras att det, oavsett vem som aaggs bevisbordan
for att produkterna har forts ut pa marknaden, kommer uppsta situationer dar
det & omdjligt att bevisa varornas ursprung. Placeringen av bevisbordan pa
varumarkesinnehavaren & emellertid det aternativ som bést tillvaratar
gemenskapens primara mal om fri rorlighet for varor mellan
mediemsstaterna. | detta sammanhang far intresset av et starkt
varumarkesskydd, till nackdel for varumérkesinnehavaren, stryka pafoten.

6.4.5 Sammanfattning

Det rader ovisshet om huruvida EG-domstolens uttalande i Davidoff-malet,
at det & paralédlimportbren som skall visa att ett giltigt samtycke
foreligger, skall tolkas som en gemenskapsrattslig bevisborderegel eller
endast som ett konstaterande av att nationella bevisborderegler innebéarande
en presumtion for samtycke strider mot gemenskapsrétten. Enligt forfattaren

155 Jmf resonemanget ovan. En placering av bevisbordan for frénvaron av ett giltigt
samtycke skulle innebéra en presumtion for samtycke och i praktiken medfora tillampning
av en internationell konsumtionsprincip.
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till denna uppsats bor bevisbordan for att forutséttningarna for konsumtion
a uppfyllda, for att Overensstamma med sdval praxis som
varumarkesdirektivets syfte, regleras i gemenskapsratten. Nagot utrymme
for nationella bevisbordefragor avseende konsumtionsprincipen bor saledes
inte finnas. Forhoppningsvis kommer EG-domstolen i Stussy-malet inom en
snar framtid att klargora réttslaget och fastlagga gemenskapsréttsliga regler
som foreskriver hur bevisbdrdan skall férdelas.

Bevisbordan for de olika rekvisiten i konsumtionsprincipen bor enligt denna
analys regleras pa olika sétt. Det alternativ som béast forenar intresset av ett
varumérkesskydd med intresset for fria varurérelser inom gemenskapen ar
att bevisbordan for att forutsattningarna for konsumtion &r uppfyllda delas.
Varumarkesinnehavaren bor dlaggas bevisbdrdan for att varorna inte har
forts ut pa EES-marknaden och paralellimportoren for att ett giltigt
samtycke foreligger. En sadan fordelning av den processuella risken innebar
att varuméarkesinnehavaren endast kommer vécka talan i de fall da han tror
sig kunna visa at varorna inte har forts ut pa EES-marknaden.
Konsekvensen blir att paralellimportéren sdllan behdver avddja sina
forsorjningskallor och att risken minimeras for att varors fria rorlighet inom
gemenskapen begransas genom varumérkesinnehavarens
marknadsuppdelning. En sadan fordelning av bevisbordan &r forenlig med
fordragets regler om fria varurorelser och nodvandig for att upprétthdlla en
regional konsumtionsprincip.
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7 Avslutande kommentar

7.1 Sammanfattning av slutsatser

Genom EG-domstolens dom i Silhouette-mdlet fastsogs att det for
varumérken inom EU géller en regiona konsumtionsprincip. Principen,
sasom den uttrycks i artikel 7.1 i varumérksdirektivet, har ingdende
behandlats i denna uppsats. Sdledes har rekvisitet "fort ut pa marknaden”
analyserats och dutsatsen har darvid dragits att en vara forts ut pa
marknaden i varumarkesdirektivets mening ndr varumarkesinnehavaren
utbjudit fysiska exemplar av varan for forsdljning till slutférbrukare inom
EES. Nagon faktisk forsdjning kravs sdedes inte for att
varumarkesinnehavarens ensamrétt skall konsumeras. Vidare har slutsatsen
dragits att konsumtion inte intrader genom reklam, utbjudande av varan i en
postorderkatalog eller pa Internet. Inte heller intréder konsumtion genom
import, transport eller bearbetning av produkten. Stéd fér dessa slutsatser
finns sava i Sebago-malet som i gemenskapens stravan efter att skapa fria
varurérelser och effektiv konkurrens inom gemenskapen.

Aven ”samtyckesrekvisitet” har behandlats ingdende i uppsatsen. EG-
domstolen har genom sitt uttalande i Davidoff-malet besvarat vad som kravs
for att ett giltigt samtycke i varumérkesdirektivets mening skall féreligga.
Hérmed har konstaterats att varumérkesinnehavarens samtycke till att
varumarkesskyddade produkter fors ut pa marknaden som huvudregel skall
vara uttryckligt. | undantagsfall kan emellertid samtycket &ven vara
underforstatt, dock endast da det otvetydigt framgar  att
varumarkesinnehavaren har avsagt sig rétten att ingripa mot forsdjning pa
EES-marknaden.

EG-domstolen uttalade ocksa enligt forfattaren till denna uppsats, i
Davidoff-malet, en gemenskapsrattslig bevishorderegel, innebarande att det
ar parallellimportoren som skall visa att ett giltigt samtycke foreligger. Aven
om bevisborderegler &r att hanfora till processratten och darmed i allménhet
utgdr en angeldgenhet for medlemsstaternas nationella rétt, medfor
lojalitetsprincipen ha& en annan beddmning. En gemenskapsréttslig
bevisborderegel for konsumtionsprincipen & erforderlig for att na en
fullstandig harmonisering av konsumtionsprincipen. En sidan ar enligt EG-
domstolen nédvandig for att uppfylla varumarkesdirektivets syfte att framja
den fria rérligheten fér varor inom gemenskapen. Parallellimportéren kan
emellertid inte daggas bevisbordan for att varor forts ut pd marknaden. En
bevisborderegel som innebéar att parallellimportdren alaggs att visa saval att
varorna har forts ut pad marknaden som att detta har skett med
varumérkesinnehavarens samtycke skulle ge varuméarkesinnehavaren en
mojlighet att dela upp marknaden och darmed hindra fria varurérelser inom
gemenskapen. Det alternativ som enligt forfattaren till denna uppsats béast
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forenar intresset av ett varumarkesskydd med intresset av fria varurorel ser
inom gemenskapen &r i stéllet att bevisbdrdan for att forutsdttningarna for
konsumtion & uppfyllda delas. Varumérkesinnehavaren bor &éggas
bevisbordan for att varorna inte har forts ut pad marknaden och
paralelimportoren for att ett giltigt samtycke foreligger. En sadan
bevisbordefordelning ar ocksa bast forenlig med fordragets regler om fria
varurbrelser  och nodvandig for att upprathdlla en regional
konsumtionsprincip.

7.2 Framtiden

Réttdlaget avseende den varumérkesréttsliga konsumtionsprincipen &r i
manga avseende oklart. EG-domstolen har inte tagit stallning till innebdrden
av rekvisitet "fort ut pa marknaden”. Forhoppningsvis leder den i avsnitt
fyra behandlade tvisten mellan Peak och HK till att hovrétten begar ett
forhandsavgorande. EG-domstolen har inte heller nérmare tagit stalning till
bevisbordans fordelning i forhallande till gemenskapens stravan efter fria
varurérelser och effektiv konkurrens. Troligen klargors réttslaget i detta
avseende genom domen i Stussy-malet.

Foresprékare for en internationell konsumtion har tidigare i besvikna
ordalag uttryckt missngje Over EG-domstolens praxis avseende
konsumtionsprincipen.’® Fragan om vilken konsumtionsprincip som skall
tilldampas inom gemenskapen & snarare av handelspolitisk karaktér &n av
juridisk. Utan att ga in i nagon djupare diskussion skall har endast
konstateras att en internationell konsumtionsprincip skulle innebéra fordelar
for de europeiska konsumenterna samtidigt som varumérkesréttsliga
grundprinciper, sdsom exempelvis ursprungsfunktionen, fortfarande kan
tillvaratas.®> Europeiska varumarkesinnehavare skulle emellertid frantas
mojligheten att prisdiskriminera EES-marknaden.

Sverige har altsedan Silhoutte-domen inom EU drivit fragan om en
forandring till en internationell konsumtionsprincip. Aven om den svenska
instéllningen har stdd hos ett flertal andra medlemsstater kommer det bli
svart att lagstiftningsvagen driva igenom en sadan forandring. Frankrike
foresprakar en regional konsumtionsprincip och har bestdmt motsatt sig en
forandring av nuvarande rattslage.™™® Visserligen krévs endast majoritet for
att andra direktivet men konsumtionsprincipen aterfinns ocksa i
varumarkesforordningen och en férandring av den bestéammelsen kraver ett
enhdligt beslut i radet.”® En mojlighet & emellertid, vilket EG-domstolen
uppméarksammade i Silhouette-domen att de behdriga
gemenskapsinstitutionerna ingar internationella avtal med gemenskapens
viktigare handelspartners och dérmed utvidgar den konsumtion som

1% Sebl.a. Lidgard (1998) s. 31 ff och Bernitz (1999) s. 9 ff.
157 K onkurrensverkets rapportserie 1999:1, s. 63.

158 | idgard (2002) s. 5.

9 |idgard (2002) s. 5.
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foreskrivs i direktivet i forhalande till dessa handelspartners.*® Detta har
skett inom ramen for EES-avtalet. Konsumtionsprincipens geografiska
omfattning ar, och lar forbli, foremd for livlig diskussion och framtiden far
utvisa vilken vag gemenskapen véljer i detta avseende.

180 ©-355/96, Silhouette, premiss 30.
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