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Summary

Due to the climate crisis, the European Commission has presented A new
Circular Economy Action Plan — For a cleaner and more competitive Europe.
The main purpose of the action plan is to create a framework for sustainable
products to change into a climate neutral society and decoupling economic
growth from resource use. The action plan therefore states that conditions for

reuse and repair, among other things, must be reinforced.

This thesis aims to investigate how the trademark exhaustion principle
intersect with the circular economy action plan and the principle of
sustainable development, established in Article 3 FEU and Article 11 TFEU.
The trademark exhaustion principle is stipulated in the chapter 1 § 12 of the
Trademark Act, Article 15 in the Trademark Directive and Article 15 in the
Trademark Regulation. The principle means that the proprietor of a trademark
cannot prohibit its use in relation to goods which have been put out on the
market in the Union under that trademark by the proprietor or with the
proprietor’s consent. This limitation of the exclusive right of the proprietor is
mainly motivated by competitive reasons. However, the trademark proprietor
has the right to oppose further commercialization of the goods when there
exist legitimate reasons, especially where the condition of the goods is

changed or impaired after they have been put on the market.

Situations where a trademark proprietor has legitimate reasons to oppose
further commercialization have been developed by the European Court of
Justice. The purpose with this thesis is therefore to investigate when the
exclusive right of a trademark proprietor is exhausted and when a trademark
proprietor has legitimate reasons to limit further commercialization. This
investigation shows that the exclusive right of a trademark proprietor is
exhausted when goods have been placed on the market in Union in such a
way that the trademark proprietor has lost the control over the goods and can
realize the economic value. If someone other than the trademark proprietor
has brought the goods to the market, this requires the trademark proprietor’s

consent. Such consent may be implied if it clearly reflects the will of the



proprietor to refrain the exclusive right. This investigation also shows that a
trademark proprietor has legitimate reasons to limit further
commercialization in several situations. These situations include changes due

to both abstract and material properties of a product.

The question of when a trademark proprietor has the right to oppose further
commercialization is particularly interesting when it comes to the principle
of sustainable development and the circular economy action plan. There are
currently relatively few decisions from the European Court of Justice where
the issue of trademark exhaustion in relation to recycling, reuse and repair has
been tried. However, the jurisprudence of the European Court of Justice states
that a trademark proprietor has legitimate reason to limit further
commercialization when a product has been reused in a way that seriously
damages the reputation of the trademark proprietor. The trademark proprietor
also has the right to oppose further commercialization when the product is
being reused in such a way that gives the impression that there is a financial
connection between the trademark proprietor and a third party. Even other
ways of use can, such as advertising, can according to the European Court of
Justice constitute legitimate reason, if it gives the impression of a financial
relationship between the parties. Overall, the jurisprudence of the European
Court of Justice means that third parties have a far-reaching obligation to take
precautions when using products that have been put out on the market in the

Union in order not to risk being guilty of trademark infringement.

This investigation shows that the trademark exhaustion principle can cause
limitation of third parties’ ability to reuse and repair products which have
been put out on the market in the Union. The trademark exhaustion principle
may therefore be seen as not compatible with the circular economy action
plan, which aims to promote reuse and repair. Because of this, it is also
possible to question whether the circular action plan can be considered
compatible with the principle of sustainable development. This is because the
exhaustion principle can cause limitations of the development of sustainable

products, which can undermine the goal of sustainable development.



Sammanfattning

Med anledning av klimatkrisen har EU-kommissionen presenterat En ny
handlingsplan for den cirkuldra ekonomin — For ett renare och mer
konkurrens-kraftigt Europa. Det huvudsakliga syftet med handlingsplanen &r
att skapa forutsattningar for att stalla om till ett klimatneutralt samhélle och
att frikoppla ekonomisk tillvaxt fran resursanvandning. 1 handlingsplanen
anges darfor att forutsattningar for bland annat reparerbarhet och

ateranvandning ska starkas.

| denna uppsats behandlas fragan om hur den varumarkesrattsliga
konsumtionsprincipen forhaller sig till handlingsplanen for cirkular ekonomi
och principen om hallbar utveckling som fastslas i artikel 3 FEU och artikel
11 FEUF. Den varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen framgar av 1 kap.
12 § varumarkeslagen, artikel 15 i varumarkesdirektivet och artikel 15 i
varumarkesforordningen. Principen innebér att ensamratten till ett varumarke
ar konsumerad efter det att varumarkesinnehavaren, eller nagon annan med
varumarkesinnehavarens samtycke, for forsta gangen har slappt ut produkten
pd marknaden inom EES-omradet. Denna inskrankning i
varumarkesinnehavarens ensamratt motiveras framst av konkurrensméssiga
skal. Varumarkesinnehavaren har daremot ratt att motsatta sig sadan
anvandning som innebér att varornas skick har foréndrats eller forsamrats

sedan de forts ut pa marknaden eller nér det finns nagon annan skalig grund.

Villkor for nar konsumtionsprincipen intrader samt ndr det foreligger skalig
grund for en varumarkesinnehavare att motsatta sig konsumtion har utarbetats
genom EU-domstolens réttspraxis. Syftet med denna uppsats ar darfor att dels
undersOka nér en varumarkesinnehavares ensamrétt anses konsumerad, dels
nar en varumarkesinnehavare har ratt att motsatta sig sadan konsumtion.
Utredningen visar att konsumtion intrader nar varorna har éverlatits till tredje
man inom EES-omradet pa ett sadant satt att varumarkesinnehavaren forlorat
sin kontroll 6ver varan och kan realisera det ekonomiska vardet. Om nagon
annan an varumarkesinnehavaren slappt ut varorna pa marknaden kravs att

varumarkesinnehavaren har samtyckt till forfarandet. Ett sadant samtycke kan



vara underforstatt, sa lange det med sakerhet aterger varumarkesinnehavarens
vilja av att avstda fran ensamratten. Utredningen visar ocksa att en
varumarkesinnehavare har skalig grund att motséatta sig konsumtion vid flera
olika situationer vilket inkluderar férandring av savél en varas abstrakta som

materiella egenskaper.

Fragan om nar en varumarkesinnehavare har ratt att motsatta sig konsumtion
ar sarskilt intressant i forhallande till principen om hallbar utveckling och
handlingsplanen for cirkulédr ekonomi. Det finns i dagslaget relativt lite
rattspraxis dar fragan om varuméarkeskonsumtion i samband med atervinning,
ateranvandning och reparation har provats. Av EU-domstolens rattspraxis
foljer att det foreligger skalig grund for en varumarkesinnehavare att motsétta
sig ateranvandning om ateranvandningen allvarligt skadar varumarkets
renommé eller sker pa ett sadant satt att det ger intryck av att det foreligger
ett ekonomiskt samband mellan varumarkesinnehavaren och tredje man.
Aven annan typ av anvandning, till exempel nér tredje man anvander ett
varumarke vid reklam for forsaljning av konsumerade produkter, kan enligt
EU-domstolen utgtra skalig grund om reklamen ger ett intryck av att det
foreligger ett ekonomiskt samband mellan parterna. Sammantaget innebar
EU-domstolens rattspraxis att det aligger tredje man en langtgaende
skyldighet att vidta forsiktighetsatgarder vid anvandande av konsumerade

produkter for att inte riskera att gora sig skyldig till varumarkesintrang.

Denna utredning visar att konsumtionsprincipen kan ge upphov till att tredje
mans mojlighet till ateranvandande och reparation av konsumerade produkter
begransas. Konsumtionsprincipen kan darfor sta i strid med handlingsplanen
for cirkular ekonomi, som syftar till att framja bland annat ateranvandande
och reparation. Pa grund av detta gar det dven att ifragasatta huruvida
handlingsplanen for cirkuldr ekonomi kan anses forenlig med principen om
hallbar utveckling. Konsumtionsprincipen kan namligen ge upphov till att
utvecklandet av hallbara alternativ begrénsas, vilket kan anses undergréava

malet om hallbar utveckling.
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Forkortningar

EES

Ekodesigndirektivet

EU

EU-domstolen

EU-stadgan

FEU

FEUF

Handlingsplanen for

cirkuldr ekonomi

NIR

VmDir

VmF

Europeiska ekonomiska samarbetsomradet

Europaparlamentets och radets direktiv av den 21
oktober 2009 om upprattande av en ram for att
faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade
produkter, 2009/125/EG

Europeiska unionen

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens stadga om de grundlaggande
Rattigheterna (2012/C 326/02)

Fordraget om Europeiska unionen

Fordraget om Europeiska unionens funktionssétt

En ny handlingsplan for den cirkuléra ekonomin
— For ett renare och mer konkurrenskraftigt
Europa, COM/2020/98 final

Nordiskt Immateriellt Rattsskydd

Europaparlamentets och Radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015 for
tilln&rmning av medlemsstaternas

varumarkeslagstiftning

Europaparlamentet och radets férordning (EU)
2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-

varumarken
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VmL Varumaérkeslagen (2010:1877)

Prop. Proposition

SOuU Statens offentliga utredningar
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Klimatkrisen och den globala uppvarmningen &r ett faktum och
manskligheten star infor enorma utmaningar som kraver att vi vidtar atgarder
for att minska var Kklimatpaverkan.! En av de storsta orsakerna till
klimatkrisen ar dagens konsumtions- och produktionssamhalle, som bygger
pa utvinning av naturens resurser. Trots detta finns det i dagslaget inga
indikationer pa att den globala konsumtionen kommer minska. Faktum ar att
vi ar 2050 forvantas konsumera pa ett satt som motsvarar naturtillgangar fran
tre jordklot.?

For att motverka klimatkrisen har EU-kommissionen presenterat En ny
handlingsplan for den cirkulara ekonomin — FOr ett renare och mer
konkurrenskraftigt Europa.® Handlingsplanen beskriver framtidsinriktade
atgarder som syftar till att fa EU att na sitt mal om klimatneutralitet senast ar
2050 samt bidra till att skapa ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa. |
handlingsplanen presenteras darfor bland annat initiativ som ska fa EU att
uppna en hallbar produktionspolitik och avfallsneutrala
konsumtionsmonstren. Syftet med detta ar att ga fran ett linjart ekonomiskt
system till ett cirkulart ekonomiskt system. Det linjdra systemet bygger pa
utvinning och produktion av naturens resurser, for att sedan slangas och bli
till avfall.* Med anledning av handlingsplanen for cirkular ekonomi beslutade
den forra svenska regeringen om en nationell handlingsplan i vilken en

évergripande vision for bland annat effektiv resursanvandning presenterats.®

L WWEF, Klimatférandringarnas konsekvenser,

<https://www.wwf.se/klimat/konsekvenser/> (besokt 2022-10-31).

2 United Nations, Sustainable development goal, goal 12: Ensure sustainable
consumption and production patters,
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>
(besokt 2022-11-11).

% Se En ny handlingsplan for den cirkulara ekonomin — For ett renare och mer
konkurrenskraftigt Europa, COM/2020/98 final.

4 Naturskyddsfareningen, Cirkular ekonomi,
<https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/cirkular-ekonomi/> (besékt 2022-11-
16).

® Regeringen, Cirkular ekonomi — Handlingsplan fér omstallning av Sverige, sida 5 f.
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Denna handlingsplan gar att finna pa den nya regeringens hemsida.® Ett av
malen som anges i denna handlingsplan ar att Sverige ska bli varldens forsta
land utan fossilfria medel och darigenom vara en foregangare och visa att det
ar mojligt med ett fossilfritt samhélle. | strategin presenteras fyra
huvudomraden med atgarder som ska mojliggora en 6vergang till cirkular
ekonomi. Dessa huvudomraden utgors av hallbar produktion och
produktdesign, hallbara satt att konsumera och avvanda material, produkter
och tjanster, giftfria och cirkuldara kretslopp och atgarder som framjar

innovation och cirkulara affarsmodeller.”

Nar det kommer till atgarder for att forebygga klimatkrisen ar det
immaterialréttsliga systemet, och i synnerhet det varumérkesréttsliga, kanske
inte nagot man tanker pa i forsta hand. Faktum &r att immaterialrattssystemets
formaga att svara pa samhalleliga forvéantningar och behov ar en fraga som
har uppmarksammats och diskuterats alltmer under de senaste aren. Att
varumarkesratten inte skulle ha nagon koppling till miljé och hallbarhet ar
darfor en felaktig bild. Det varumérkesréttsliga systemet spelar ndmligen en
viktig roll pa grund av dess forhallande till féretagsamhet och skapande av
tekniska innovationer — faktorer som ar viktiga for att mojligg6ra en 6vergang

till en cirkular ekonomi.®

Det varumarkesrattsliga systemet har lange spelat en viktig roll i samhéllet. |
takt med det allt storre konsumtions- och produktionssamhéllet har
varumarkesratten fatt en allt storre betydelse - saval ekonomisk som
kulturell.® Detta beror bland annat pa att det varumarkesrattsliga skyddet ger
innehavaren en ensamratt som innebar att ingen annan far anvéanda
varumarket i sin naringsverksamhet.® Ensamrétten till ett varumarke &r dock
inte absolut eftersom det skulle ge upphov till konkurrensbegransande

effekter pd marknaden. For att ett varumarkesskydd ska vara valfungerande

6 Se Regeringskansliet, Cirkular ekonomi — Handlingsplan fér omstallning av Sverige,
<https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---
handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/> (besokt 2022-12-30).

" Regeringen, Cirkular ekonomi — Handlingsplan for omstéllning av Sverige, sida 5 f.

8 Pihlajarinne & Ballardini (2020) sida 1.

® Levin & Hellstadius (2019) sida 387.

10 Se 1 kap. 10 8 VmL.
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och anpassat till marknaden kravs namligen att det vags mot andra intressen,
sd som framjande av marknadskonkurrens.!* Den varumarkesrattsliga
ensamrétten ar darfor férenad med en inskrankning. Av 1 kap. 12 § 1 st.
varumarkeslagen (2010:1877) (VmL) framgar att ensamratten till ett
varumarke inte hindrar att ndgon annan an innehavaren anvander kannetecken
for varor som innehavaren, eller ndgon med innehavarens samtycke, fort ut
under varukannetecknet pd marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES-omradet). Varumarkesinnehavaren har daremot ratt
att motsatta sig spridning av sadana varor vars skick har forandrats,
forsamrats eller om det finns nagon annan skélig grund for motsattning, i
enlighet med 1 kap. 12 § 2 st. VmL.

Att overga till en cirkular ekonomi ar en av de viktigaste atgarderna for att
uppna klimatmalen och motverka klimatkrisen. Ett viktigt steg i detta ar att
forbattra forutsattningar for omarbetning och produkters reparerbarhet.'> Som
ovan namnt har en varumérkesinnehavare dock ratt att motsatta sig
konsumtion om den varumarkesskyddade produkten har foéréndrats,
forsamrats eller om det finns nagon annan skalig grund for detta. En viktig
fraga som harvid uppstar ar om konsumtionsprincipens undantagsregel ger
varumarkesinnehavare ratt att motsatta sig sadan omarbetning eller reparation

av produkten som kravs for att kunna stalla om till en cirkul&r ekonomi.

1.2  Syfte och fragestallningar

Det Overgripande syftet med uppsatsen &r att undersoka hur den
varumarkesrattsliga  konsumtionsprincipen ~ forhaller sig till EU-
kommissionens handlingsplan for cirkular ekonomi och principen om hallbar
utveckling som stadgas i artikel 3 fordraget om Europeiska unionen (FEU)

och artikel 11 fordraget om Europeiska unionens funktionssétt (FEUF).

1 Arnerstal (2018) sida 1.
12 Se En ny handlingsplan for den cirkulara ekonomin — For ett renare och mer
konkurrenskraftigt Europa, COM/2020/98 final.

14



For att uppna syftet med uppsatsen kommer féljande fragestallningar

besvaras:

1. Nar anses en varumarkesinnehavares ensamratt konsumerad i enlighet
med 1 kap. 12 § 1 st. VmL, artikel 15.1 i varumadrkesdirektivet
(VmDir) och artikel 15.1 i varumérkesforordningen (VmF)?

2. Nar har en varumarkesinnehavare ratt att motsatta sig konsumtion pa
grund av att en vara ar férandrad, forsamrad eller det féreligger annan
skalig grund i enlighet med 1 kap. 12 8 2 st. VmL, artikel 15.2 i VmDir
och artikel 15.2 i VmF?

3. Hur forhaller sig den varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen till
EU-kommissionens handlingsplan for cirkular ekonomi och principen
om hallbar utveckling som fastslas i artikel 3 FEU och artikel 11
FEUF?

1.3  Avgransningar

Pa grund av uppsatsens begransade omfattning och eftersom det finns mycket
skrivet om konsumtionsprincipen har uppsatsens innehall varit foremal for ett
antal avgransningar. Uppsatsen innehaller en redogorelse for vad som kréavs
for att ensamrétten ska anses konsumerad i enlighet med 1 kap. 12 § 1 st.
VmL, artikel 15.1 i VmDir och artikel 15.1 i VmF. Detta &r en inskrankning
I den ensamrétt som stadgas i 1 kap. 10 8 VmL, artikel 10 i VmDir och artikel
9i VmF. Pa grund av utrymmesmaéssiga skal lamnas den varumarkesréttsliga
ensamréttskonstruktionen utanfor denna uppsats. Det forutsatts att 1asaren har
en grundlaggande forstaelse for, och kannedom om, hur varumarkesréttsligt

skydd uppkommer och vad sadant skydd innebér.

Det varumérkesrattsliga skyddet &r ndra sammankopplat med det
konkurrensrattsliga omradet och det finns en hel del skrivet om
konsumtionsprincipen ur ett konkurrensrattsligt perspektiv. For att ge lasaren
forstaelse for hur konsumtionsprincipen kan motiveras ur ett

konkurrensmassigt perspektiv berors detta omrade endast kortfattat i

15



uppsatsen. Detta beror framst pa utrymmesmassiga skal och att uppsatsens

innehall annars hade blivit for omfattande.

Den varumarkesrattsliga regleringen har flera olika funktioner som ér till
fordel for bade varumarkesinnehavare och konsumenter.’® Pa grund av
utrymmesmassiga skal och da detta omrade inte anses ha direkt relevans for
besvarandet av fragestallningarna har dven detta omrade lamnats utanfor

uppsatsens innehall.

Vidare &r uppsatsens innehall avgréansat till att som processuell fraga endast
beréra vem som har bevisbordan for att det foreligger samtycke till
konsumtion. Andra processuella fragor har lamnats utanfor uppsatsens

innehall da de inte har ansetts bidra till att besvara fragestallningarna.

Besvarandet av fragestallningarna utgar ifran nationell ratt och EU-ratt. For
att kunna fora den avslutande analysen &r det viktigt att lasaren har forstaelse
for bakgrunden till konsumtionsprincipens tillkomst och syftet med
regleringen. | 6vrigt ar EU:s framvéxt och historia ar daremot ett omrade som
ar foremal for avgransning pa grund av att detta inte anses ha direkt relevans
for besvarandet av fragestallningarna. Vad galler den EU-rattsliga regleringen
berérs framst varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen i uppsatsens
innehall. Detta beror pa att de avgdéranden fran EU-domstolen som reglerar
kriterierna for ~ konsumtion  avser  just en  tolkning av

konsumtionsbestammelsen i dessa regelverk.

Lasaren bor uppmarksammas pa att majoriteten av de avgdranden som
behandlas i uppsatsen utgar ifran varumarkesdirektivet. Detta beror pa att
konsumtionsbestammelsen ar harmoniserad inom EU och bygger pa den
bakomliggande  konsumtionsbestammelsen i  varumarkesdirektivet.'4
Eftersom de nationella domstolarna staller tolkningsfragor till EU-domstolen
utifrin  nationell  ratt, har EU-domstolen darfor utgatt ifran

varumarkesdirektivet. | de fall EU-domstolen har besvarat tolkningsfragan

13 Bernitz m.fl. (2020) sida 267.
14 Maunsbach (2014) under rubrik 1.
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utifran bade varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen anges detta i

uppsatsen.

Uppsatsen behandlar hur den varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen
forhaller sig till handlingsplanen for cirkular ekonomi och den analys som
fors i uppsatsen utgar saledes fran detta perspektiv. Den cirkuléra ekonomin
skiljer sig fran den s.k. linjara ekonomin. Vad den linjara ekonomin innebéar
och betyder presenteras kort i uppsatsen, men det gors ingen ingaende

redogorelse av detta.

1.4 Metod

Det tillvagagangssatt som anvants genom uppsatsforfattandet innefattar
inslag av ett par olika metoder. For att mojliggora en analys av hur den
varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen forhaller sig till handlingsplanen
for cirkular ekonomi samt principen om hallbar utveckling har det
inledningsvis varit nddvéandigt att faststalla gallande réatt. Ett faststéllande av
gallande ratt ligger namligen till grund for en forstaelse kring hur
konsumtionsprincipens huvudregel och undantag ska tolkas och tillampas
idag. Faststallandet av géllande ratt har i uppsatsen tagit sin utgangspunkt i
de traditionella och allméant accepterade rattskallorna, med andra ord lag,
lagforarbeten, rattspraxis och den juridiska litteraturen. En sadan metod
beskrivs i den juridiska litteraturen oftast som rattsdogmatisk, dven om den
rattsdogmatiska metodens innebord ar en omdiskuterad fraga.’® Den
rattsdogmatiska metoden karaktariseras av att géllande ratt faststalls och

aterges i syfte att finna lI6sningen pa ett juridiskt problem.6

Lasaren bor uppmarksammas pa att det rader en delad uppfattningen om den
rattsdogmatiska metodens omfattning och att metoden har varit foremal for
kritik. Denna kritik har priméart bestatt i att rattsdogmatiken endast berér
innebdrden av normer och inte hur dessa normer ska tillampas, samt att

metoden lamnar begransat utrymme for analyserande av ratten.” Det finns

15 Kleineman i Naav & Zamboni (2018) sida 21; Pettersson (2012) sida 22; Sandgren
(2021) sida 51.

16 Kleineman i N&av & Zamboni (2018) sida 21; Jareborg (2004) sida 4.

17 Kleineman i Naav & Zamboni (2018) sida 24; Pettersson (2012) sida 22.
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daremot dven foresprakare for att den rattsdogmatiska metoden bestar av mer
an endast faststdllande av géllande réatt. Enligt detta synsétt Oppnar den
rattsdogmatiska metoden upp for att genom analys hitta losningar pa
problem.®® Som ovan namnt finns det &ven en uppfattning om att den
rattsdogmatiska metoden inte tillater analyserande av rattsregler, utan att detta
ar den rattsanalytiska metodens uppgift. Enligt Sandgren bygger den
rattsdogmatiska metoden pa att varje juridiskt problem har en korrekt l6sning,
medan den réattsanalytiska foresprakar en fri argumentation dar det inte finns
nagra korrekta svar pa juridiska problem. Den rattsanalytiska metoden bygger
alltsa pa ett synsatt om att svara rattsliga problem kan ha flera legitima
alternativ som rattstillamparen kan véalja mellan.®® Enligt min mening far det
anses finnas en sa pass allmant forekommande uppfattning om att
rattsdogmatiken inte endast bestar i att rekonstruera gallande ratt. Den
rattsdogmatiska metoden anvénds darfoér &ven for den argumentation som fors

I uppsatsen.

Vad galler den argumentation som fors i uppsatsen bor féljande fortydligande
goras. Den rattsdogmatiska metoden kan innefatta argument de lege ferenda,
satillvida argumentationen utgdrs av den analys som gjorts av gallande rétt
och &r bunden till dessa rattskéallor.?® Enligt doktrin Gppnar den
rattsdogmatiska metoden aven upp for bade fri och bunden argumentation.
Det utmarkande for den bundna argumentationen ar att den strikt tar sin
utgangspunkt i rattskallorna  och dess forutsattningar. Den  fria
argumentationen Oppnar i stallet upp for en diskussion med utgangspunkt i
skalighetsinriktade rattviseargument, vilket beror pa att den aktuella
rattsregeln tillater detta eller inte ar sérskilt utvecklad. Detta mojliggor att
diskussionen kan bli foremadl for andra typer av varderingar, sa som
rattspolitiska. Ett viktigt steg i den rattsdogmatiska metoden &r saledes att
avvdga olika typer av vérderingar mot varandra, varvid ett dvervagande av
den individuella rattsfragans karaktir maste goras.?* Den argumentation som

fors i uppsatsen utgar dels fran de allmant accepterade réattskallorna, dels

18 Jareborg (2004) sida 4.

19 Sandgren (2021) sida 53 f.

20 pettersson (2012) sida 22; Sandgren (2021) sida 52 f.
21 Kleineman i N&av & Zamboni (2018) sida 27 f.
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andra aspekter som skélighetsinriktade rattviseargument. Med utgangspunkt
i detta kan den argumentation som fors i uppsatsen sagas vara foremal for

bade fri och bunden argumentation.

Innehallet i denna uppsats ar aven foremal for den EU-rattsliga metoden.
Sedan Sverige blev medlem i EU ar 1995 foreligger en nationell skyldighet
att folja och tillampa EU:s regelverk.?? EU-ratten kan betraktas som en
autonom rattsordning bestdende av olika rattskéllor som tillsammans skapar
en rattskallehierarki.?® Den EU-rattsliga varumarkesregleringen finns
huvudsakligen stadgad i varumarkesdirektivet och varumarkesforordningen
och den svenska varumarkesregleringen ar till stor del utformad i néra

anslutning till dessa.?*

Med EU-réttslig tolkningsmetod avses den metod som anvands vid tolkning
och tillampning av EU-réttsliga kallor. Den EU-rattsliga metoden utgors av
den metodik och de tolkningsmetoder som EU-domstolen anvander vid sin
rattstillampning. For att bidra till en samstdmmig réttsutveckling ar det viktigt
att nationella domstolar och myndigheter anvénder sig av denna metod vid
sin rattstillampning.? Den tolkningsmetod som EU-domstolen anvénder &r
relativt fri och andamalsorienterad. EU-domstolen ska gora en teologisk
tolkning, vilket betyder att domstolen ska tolka bestammelser utifran dess
syfte och bakgrund och inte enbart utifran dess lydelse.?® Det kannetecknande
for den EU-réattsliga metoden &r att de oskrivna rattskallorna, alltsa rattspraxis
och allménna réttsprinciper, ska tillmatas storre betydelse an vid den svenska
rattstillampningen. Detta beror pa att en stor del av géllande ratt inom vissa
rattsomraden till 6vervagande del &r reglerat i rattspraxis.?’” EU-domstolen
anses idag ha en drivande roll vad géller utvecklingen av den EU-réttsliga

regleringen.?8

22 Se 1 kap. 10 § regeringsformen (1974:152); lag (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

23 Reichel i N&av & Zamboni (2018) sida 109.

24 Dir. 2015:53 sida 3.

25 Hettne & Eriksson (2011) sida 21.

% Hettne & Eriksson (2011) sida 36.

2" Hettne & Eriksson (2011) sida 40 f.

28 Reichel i N&av & Zamboni (2018) sida 115.
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1.5 Material och forskningslage

Det material som har valts for att uppa syftet med uppsatsen har baserats pa
den rattsdogmatiska och EU-rattsliga metod som uppsatsens innehall utgar
ifran. | de delar av uppsatsen dar géllande ratt presenteras har material framst
hamtats fran relevant lagstiftning, framfor allt varuméarkeslagen,
varumarkesdirektivet och varumarkesforordningen.  Utgangspunkten for
gallande ratt har till stor del aven tagits i EU-domstolens rattspraxis avseende
de kriterier som uppstalls i artikel 15 i VmDir och artikel 15 i VmF avseende
konsumtionsprincipens huvudregel och undantag. Detta beror pa att
konsumtionsprincipens tillampningsomrade far anses starkt praglad av EU-
domstolens rattstilldmpning. | uppsatsen presenteras darfor ett flertal
avgoranden fran EU-domstolen. P& grund av att det finns ett stort antal
avgorande fran EU-domstolen avseende konsumtionsprincipen har det av
pedagogiska skal varit nédvandigt att gora ett urval. Detta urval har baserats
pa en beddmning av att de avgoranden som presenteras i uppsatsen har en
central betydelse for utvecklingen av gallande rétt. Jag har grundat denna
bedémning pa flera olika aspekter. For det forsta har de avgdéranden som
presenteras i uppsatsen berorts i den doktrin som granskats. For det andra har
EU-domstolen kontinuerligt hanvisat till dessa avgdranden i senare tillkomna
avgoranden. Enligt min beddmning har dessa avgoranden darfor spelat en
viktig roll for utvecklingen av réattslaget. Dessa avgoranden anses ocksa ha

fortsatt stor betydelse i dag.

Vidare har doktrin anvénts i arbetet. Det finns i dagsléget relativt mycket
material avseende konsumtionsprincipens innebérd och tillampningsomrade.
Detta material utgors primért av bade nationell och internationell doktrin och
artiklar. Som exempel kan ndmnas Annette Kur och Thomas Dreiers bok
”European intellectual property law” fran ar 2013. | denna bok aterfinns
grundldggande beskrivningar om vad som kan grunda konsumtion enligt
artikel 15.1 i VmDir och artikel 15.1 i VmF och nér varumarkesinnehavare
kan motsatta sig sadan konsumtion enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel
15.2 i VmF. | denna bok presenteras &ven relevant EU-rattslig praxis som

ligger till grund for tolkningen av kriterierna.
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Genom EU-domstolens rattspraxis har det vuxit fram en relativt enhetlig bild
om konsumtionsprincipens tillampningsomrade, aven om det fortfarande
forekommer diskussioner avseende detta tillampningsomrade.?® Till exempel
har Hans Henrik Lidgard analyserat effekterna av EU-domstolens tillampning
av begreppet samtycke i artikeln ”Samtyckets betydelse vid internationell
varumarkeskonsumtion: EG-domstolens avgérande i “Davidoff-fallet” i
Nordiskt Immateriellt Rattsskydd (NIR).

Det forekommer i dagslaget forhallandevis lite material kring hur
konsumtionsprincipen forhaller sig till handlingsplanen for cirkular ekonomi.
Det primara material som berér konsumtion i forhallande till cirkular
ekonomi utgors av artiklar. Harvid kan ndmnas de artiklar som ar skriva av
Annette Kur, Taina Pihlajarinne och Rosa Maria Ballardini.®® | dessa artiklar
har effekterna av dagens immaterialrattssystem, i synnerhet den
varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen, diskuterats utifran EU:s mal om
att stalla om till en cirkular ekonomi. Ut6ver detta forekommer det inte nagra
utforliga redogdrelser for hur konsumtionsprincipen forhaller sig till

handlingsplanen for cirkuldr ekonomi.

1.6 Disposition

| uppsatsens nasta kapitel presenteras den EU-réttsliga regleringen kring
principen om hallbar utveckling, bakgrunden till handlingsplanen fér cirkular
ekonomi och en évergripande redogdrelse for syftet med denna. | detta avsnitt
gors dven en redogorelse av immaterialrattsliga stadganden om hallbar
utveckling samt forhallandet mellan immaterialratt och principen om hallbar
utveckling. Syftet med avsnittet &r att ge lasaren en grundlaggande forstaelse

kring forhallandet mellan dessa olika rattsomraden.

Uppsatsens tredje kapitel innehaller en allman redogorelse for

konsumtionsprincipens innebord, bakgrund och territoriella omfattning.

29 Se kapitel 3.5, 4 och 5 och déri gjorda redogorelser avseende Kriterierna for
konsumtion.
%0 Se Pihlajarinne och Ballardini (2020); Kur (2021).
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Syftet med detta avsnitt ar att ge lasaren en forstaelse for vilka argument som

ligger bakom konsumtionsprincipens uppkomst och reglering.

| uppsatsens fjarde kapitel gors en redogorelse av konsumtionsprincipens
huvudregel och vilka férutsattningar som ska vara uppfyllda for att principen
ska aktualiseras enligt 1 kap. 12 8 1 st. VmL, artikel 15.1 i VmDir och artikel
15.1 i VmF. Detta avsnitt ligger saledes till grund for besvarandet av den

forsta fragestallningen.

| kapitel fem presenteras konsumtionsprincipens undantag. Harigenom ges en
beskrivning av vilka forutsattningar som ska vara uppfyllda for att en
varumadrkesinnehavare ska kunna motsétta sig fortsatt marknadsforing av
sadana varor som forts ut pa marknaden enligt 1 kap. 12 § 2 st. VmL, artikel
15.2 1 VmDir och artikel 15.2 i VmF. Syftet med detta avsnitt ar att ge lsaren
en forstaelse for vilka forutsattningar som  kravs  for  att
varumarkesinnehavaren ska kunna motsatta sig konsumtion och hur EU-
domstolen har tillmétt olika omstandigheter betydelse i sin rattstillampning.
Detta avsnitt utgor saledes grunden till besvarandet av den andra
fragestallningen, vilket ar nodvandigt for den analys som presenteras i kapitel

Sex.

| kapitel sju presenteras de sammanfattande slutsatserna. | detta kapitel
besvaras darfor fragestaliningarna med utgangspunkt i den analys och
diskussion som forts i kapitel sex. Férhoppningsvis kan detta avsnitt utgéra

ett bidrag till den fortsatta juridiska diskussionen.
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2 Immaterialratt och
principen om hallbar
utveckling

2.1 EU-rattsliga instrument om hallbar

utveckling och immaterialratt

Principen om hallbar utveckling &r ett globalt och 6vergripande mal som
avser astadkommandet av en balans mellan social rattvisa, ekonomisk
utveckling och skydd fér miljo. Det 6vergripande malet &r att uppna en
gynnsam varld for bade manskligheten och ekosystemet.3* Principen om
hallbar utveckling har under de senaste aren varit foremal for en gradvis
utveckling och kommit att ta en allt storre plats i diskussioner om ménskliga
rattigheter. Pa grund av dagens klimathot har principen om hallbar utveckling
erkants som ett av EU:s viktigaste mal. Bevarandet av ekologiska granser,
inom vilka social och ekonomisk utveckling ska ske, ska idag vara en central

utgangspunkt vid unionens politik.3?

EU:s allmanna mal om hallbar utveckling har pa fordragsniva en stark
juridisk roll som medfor en skyldighet att integrera miljoskyddet i unionens
verksamhet och politik. I artikel 3 FEU framgar att unionen ska verka for en
hallbar utveckling i Europa, samt for en hog miljoskyddsniva och en béttre
milj6. Enligt artikel 11 FEUF ska miljoskyddskraven integreras i
utformningen och genomférandet av unionens politik och verksamhet,
sarskilt i syfte att framja en hallbar utveckling. I artiklarna 191-193 FEUF
anges aven att unionens miljopolitik ska bidra till att flera miljomal uppnas,
sa som att bevara och forbattra miljon, tillsammans med atgarder for hur detta
ska goras. Aven i Europeiska unionens stadga om de grundlaggande
rattigheterna (EU-stadgan) finns en liknande bestammelse. | artikel 37 héri

anges att en hog niva i fraga om miljoskydd och forbattring av miljons kvalitet

81 Sjafjell i Sjéfjell & Wiesbrock (2014) sida 3.
%2 Pihlajarinne i Rognstad & @rstavik (2021) sida 83 f; Sjafjell i Sjafjell & Wiesbrock
(2014) sida 3.
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ska integreras i unionens politik och tryggas i enlighet med principen om
hallbar utveckling. Samtidigt som principen om hallbar utveckling ska
tilldmpas genom unionens politik ska hansyn dven tas till skydd fér egendom

och immateriella rattigheter, i enlighet med artikel 36 och artikel 118 FEUF.

EU-stadgan omfattar &ven immaterialratt. I artikel 17.2 anges att “immateriell
egendom ska vara skyddad”. | skal 27 till varumarkesdirektivet framgar att
direktivet bor tillampas pa ett satt som sakerstaller full respekt for
grundlaggande fri- och rattigheter. EU ar darmed skyldig att ta hansyn till
bade hallbar utveckling och skydd for de immateriella rattigheterna vid

utformning och genomfdérande av sin politik.

2.2 EU-kommissionens handlingsplan

for cirkular ekonomi

Mycket av dagens miljoproblematik beror pa utvinning av material samt
produktion och konsumtion av olika produkter - i synnerhet sadana som har
kort livslangd.3® Utvinning och bearbetning av jordens resurser star for mer
an halften av alla véxthusgasutslapp och fér mer & 90 % av forlust av
biologisk mangfald. EU-kommissionen har darfor, i linje med EU:s
klimatmal inom ramen for den gréna given34, presenterat En ny handlingsplan
for cirkular ekonomi — For ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa.
Det 6vergripande malet med handlingsplanen ar att skapa ett klimatneutralt
samhalle och frikoppla ekonomisk tillvaxt fran resursanvandning. Samtidigt
ska EU:s langsiktiga konkurrenskraft och industriella bas starkas genom till
exempel foretagande och entreprendrskap. Handlingsplanen innehaller darfor
en framtidsinriktad agenda som ska sakerstalla att regelverk anpassas till att
uppna en hallbar produktionspolitik och avfallsneutrala konsumtionsmaonster.
| handlingsplanen anges sju huvudomraden som beskrivs vara avgérande for
den hallbar omstallning: 1) elektronik och informations- och

kommunikationsteknik, 2) batterier och fordon, 3) férpackningar, 4) plast, 5)

33 Pihlajarinne i Rognstad & @rstavik (2021) sida 81.

34 Europeiska kommissionen, S& ska den grona given genomféras
<https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-
deal/delivering-european-green-deal_sv> (besokt 2022-12-12).
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textilier, 6) byggande och byggnader och 7) livsmedel, vatten och

naringsamnen.

Handlingsplanen innehaller inte nagra riktlinjer eller forslag pa
immaterialrattens omrade. | handlingsplanen adresseras emellertid fragan om
hallbar produktdesign. Det anges harvid att det i dagslaget inte finns nagon
heltdckande uppsattning av krav som garanterar att produkter som slapps ut
pa marknaden blir alltmer hallbara och uppnar kravet for cirkularbarhet.
Kommissionen har i handlingsplanen darfér meddelat att den kommer ldgga
fram ett lagstiftningsinitiativ om en politik for hallbara produkter. Det
huvudsakliga temat i detta lagstiftningsalternativ &r att utvidga
Ekodesigndirektivet®®.3” Syftet med det direktivet ar idag att uppstalla
minimikrav for produkters energiprestanda och darigenom forbjuda de mest
energi- och resurskravande produkterna pa EU-marknaden.®® Genom att
utvidga Ekodesigndirektivet ska det ga fran att bara vara tillampligt pa
energirelaterade produkter till att vara tillampligt pa ett sa brett antal
produkter som mojligt. Lagstiftningsforslaget innebar ocksa att
kommissionen ska ges befogenhet att stilla ekodesignkrav pa bland annat
produkters ateranvandbarhet, reparerbarhet, atervinning, underhall och
renovering. Dartill ska konsumenter ges battre information om produkter
genom s.k. produktpass. Produktpassen ska innehalla information om
ekodesignkraven, skadliga @amnen och gora det mojligt att folja produkten
langs hela dess livscykel. Nar det & motiverat av miljoskél ska kommissionen
ocksd ges befogenhet att ta fram forbud mot att forstora

konsumentprodukter.®® Den tidigare svenska regeringen har stallt sig positiv

35 Nyheter, Europaparlamentet, Hur vill EU uppna en cirkular ekonomi senast till &r
20507,
<https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210128ST0O96607/hur-vill-
eu-uppna-en-cirkular-ekonomi-senast-till-ar-2050> (besokt 2022-10-12).

% Europaparlamentets och radets direktiv av den 21 oktober 2009 om upprattande av en
ram for att faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade produkter, 2009/125/EG.

37 En ny handlingsplan for den cirkuldra ekonomin — For ett renare och mer
konkurrenskraftigt Europa, COM/2020/98 final.

38 Energimyndigheten, Ekodesigndirektivet,
<https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-
av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/ekodesigndirektivet/>
(besokt 2022-11-15).

%9 Regeringens Faktapromemoria 2021/22:FPM84, Férordning om ekodesign for
héllbara produkter, sida 1 f.
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till kommissionens forslag om att utvidga Ekodesigndirektivet och angett att
det &r ett viktigt steg for att kunna uppna en cirkular ekonomi.*° Detta verkar
galla aven for den nya regeringen da promemorian gar att finna pa regeringens

hemsida.*!

2.3 Forhallandet mellan cirkular

ekonomi och immaterialratt

Vad begreppet cirkuldr ekonomi betyder ar omdiskuterat och det finns i
dagslaget ingen enhetlig definition.*> Den centrala tanken med begreppet &r
att skapa konsumtions- och produktionsmoénster som inte belastar miljon.
Syftet ar alltsa att skapa avfalls- och utslappsneutrala floden som kan
ateranvandas for all framtid.** Det ska darfor sékerstallas att de insatsvaror
som anvands for produktion kan atervinnas och ateranvéandas, samtidigt som
det ekonomiska vérdet pa produkterna bevaras.** En cirkular ekonomi baseras
darfor pa bland annat reparation, atervinning och omvandling av material.
Darfor brukar den bendmnas som motsatsen till den linjara ekonomin, som i
stallet baseras pa utvinning och utnyttjande av material, produktion och
darefter avfall (“take-make-waste pd engelska”).*® Dagens ekonomiska
system bygger sedan den industriella revolutionen pa den linjara ekonomin.
Sedan denna tidpunkt har den ekonomiska tillvaxten i samhallet baserats pa

utvinning av naturens resurser, 6kade utslapp och avfallsméangder.*6

40 Regeringens Faktapromemoria 2021/22:FPM84, Férordning om ekodesign for
héllbara produkter, sida 8.

41 Regeringen, Forordning om ekodesign for hallbara produkter,
<https://www.regeringen.se/faktapromemoria/2022/05/202122fpm84/> (bestkt 2022-12-
30).

42 Naturskyddsfareningen, Vad menas med cirkular ekonomi?
<https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-cirkular-ekonomi/>
(besokt 2022-12-12).

3 Du Rietz (2019) sida 40.

44 Rapport fran EU-kommissionen, Impacts of circular economy policies on the labour
market, Final Report and annexes, sida 11.

4 Du Rietz (2019) sida 40.

46 Naturskyddsforeningen, Cirkular
ekonomi<https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/cirkular-ekonomi/> (besékt
2022-11-15).
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Att overga till en cirkular ekonomi & en grundlaggande atgard for att
motverka klimatkrisen. Det finns emellertid immaterialrattsliga problem som
ar kopplade till en sadan 6vergang. Som exempel kan namnas det fall da en
néringsidkare behdver anvanda en annan naringsidkares varumarke i syfte att
ge konsumenten forstaelse for att en reparationstjanst riktas mot en viss
produkt. Ett sadant forfarande skulle namligen kunna stoppas av den
néringsidkare som &r innehavare av varumérket. Det har i doktrin darfor
diskuterats om dagens immaterialrattsliga regelverk star i linje med den
linjara ekonomin snarare &n den cirkuldra, genom att uppstalla regler som
framjar fri konkurrens och effektiva marknader i stéllet for hallbarhet och

miljo.47

Det priméra syftet med immateriella réattigheter &r att skapa en balans mellan
rattighetsinnehavaren  och  andra  samhallsintressen.®  Pa  det
varumarkesrattsliga omradet har det lange funnits en traditionell bild av att
det huvudsakliga syftet med regleringen &ar att skapa incitament for
affarsverktyg och foretagsamhet.*® Denna bild har genom doktrin och EU-
rattslig praxis kommit att forandras till att omfatta dven andra perspektiv och
samhélleliga vdrderingar. ldag foreligger en uppfattning om att etik,
grundldggande réttigheter och andra rattviseargument ska inforlivas i det
immaterialrattsliga systemet. Vad galler miljo- och hallbarhetsfragor har
dessa fram till de senaste aren varit begransade till offentliga omraden som
miljoratt och energisektorn. Fragor om miljo och hallbarhet har emellertid
successivt borjat uppfattas som en allt bredare fraga som ar relevant dven for
andra rattsomraden &n de som direkt beror det.>° Enligt Taina Pihlajarinne har
fragan om milj6 och hallbarhet kommit att uppfattas som en grundlaggande
rattighet som kréver integration i de flesta, eller alla, rattsomraden. Eftersom
immaterialrattssystemet spelar en viktig roll fér framjande av teknisk
innovation och kreativitet finns det ett skyndsamt behov av att beakta
miljomassig hallbarhet aven pa immaterialrattens omrade. Med tanke pa de

stora miljoutmaningar vi nu star infor bér hallbarhetsfragan fa ta en allt stérre

47 Pihlajarinne i Rognstad & @rstavik (2021) sida 81 f.
“8 Pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 1.

49 Pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 1.

% pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 1 f.
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plats i den immaterialrattsliga  diskursen.®®  Faktum &r att
immaterialrattssystemet kan fa en avgdrande roll nar det kommer till
utveckling av de tekniker och innovationer som kravs for att stalla om till en
cirkular ekonomi. Dagens immateriella regelverk medfor dock stora
utmaningar for denna omstallning eftersom de bygger pa ett system dar
tillgang till varor och tjanster baseras pa konsumtion och dgande i stéllet for
reparation och ateranvandning. Konsumtionsprincipen spelar i detta
sammanhang en nyckelroll for att mojliggora ateranvandning, reparation och
omarbetning av varor som forts ut pa marknaden.%? Konsumtionsprincipen
mojliggor dven en marknad for aterforsaljning. Vid aterforséljning kan ett
varumarke spela en viktig roll for konsumenter genom att indikera varans
ursprung och kvalitet. | praktiken kan detta tjana till allménhetens intresse

genom att uppmuntra till marknader med aterforsaljning.>2

For att illustrera med ett exempel pa nar varumarkesratten spelar en viktig roll
i forhallande till cirkularet kan s.k. upcycling namnas. Upcycling &r ett
begrepp som avser kreativt ateranvandande genom att avfall samlas in och
omvandlas till helt nya produkter. Upcycling bidrar till att livslangden for
olika material forlangs, samtidigt som nytt material inte behdver utvinnas.
Ofta kan de produkter som skapats genom upcycling fa ett hogre vérde an
dess foregangare och kan dessutom bidra till att ge konsumenter en positiv
attityd till ateranvandning.>* Varumarkesratten kan harvid fa en viktig roll
eftersom varumarket skapar attraktivitet till de omarbetade produkterna. Vid
omarbetade produkter foreligger det dessutom ofta Iag forvéaxlingsrisk, dven

om varumarket har en framtradande karaktar pa produkten.5®

51 Pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 1 f.

52 pPihlajarinne & Ballardi (2020) sida 8.

53 Aplin och Davis (2017) sida 477.

5 Miljo & Utveckling, Skréap eller skatt? Upcycling utmanar atervinningen

<https://miljo-utveckling.se/skrap-eller-skatt-upcycling-utmanar-atervinningen/>
(besokt 2022-11-16).

%5 Pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 15.
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3 Innebodrden av
varumarkesrattslig
konsumtion

3.1 Inledande utgangspunkter

En viktig varumarkesrattslig fraga ar i vilken utstrackning en rattsinnehavare
har rétt att styra varors vidare spridning och omsattning inom ramen for sin
ensamrdatt. Denna fraga ar av bade praktisk och principiell betydelse, eftersom
den tangerar gransen mellan fri rorlighet for varor och
konkurrensbegransning a ena sidan och skydd for kommersiell dganderatt &
andra sidan.% Det ar av stor betydelse att en réattvis balans séakerstélls mellan
bada parters intresse och fragan om varumarkesrattslig konsumtion ar darfor

en av de mest kontroversiella inom det immaterialrattsliga omradet.5’

Sambandet mellan varumarkesrétt och reglerna om effektiv konkurrens och
fri rorlighet &r i dag valetablerat. Detta har dven fastslagits i EU-domstolens
rattspraxis.® | de férenade malen C-427-93, C-429-93 och C-436-93 (Bristol-
Meyers Squibb m.fl.) uttalade EU-domstolen att det priméra syftet med
konsumtionsbestdammelsen bor anses vara att forena de grundldggande
intressena av att skydda bade varumarkesratten och den fria rorligheten for

varor inom den gemensamma marknaden.>®

3.2 Inskrankning i

varumarkesinnehavarens ensamratt

Ensamratten till ett varumarke innebar som utgangspunkt att ingen annan an
varumarkesinnehavaren, utan dennes tillstand, far anvanda varumarkes i sin
néaringsverksamhet enligt 1 kap. 10 8 VmL, artikel 10 i VmDir och artikel 9 i

VmF. Denna ensamrdtt &r begransad till tidpunkten for nar den fysiska varan

% Levin & Hellstadius (2019) sida 453; Ericsson (1992) sida 1.

57 Birstonas & Klimkeviciute (2014) sida 1.

5 Maunsbach (2014) under rubrik 1.

59 Mél C-427-93, C-429-93 och C-436-93 Bristol-Meyers Squibb m.fl., EU:C:1996:282
punkt 40.
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har forts ut pa marknaden. Enligt 1 kap. 12 § 1 st. VmL anses ensamrétten
konsumerad efter det att varumarkesinnehavaren, eller nagon annan med
varumarkesinnehavarens samtycke, for forsta gangen har fort ut produkten pa
marknaden inom det EES-omradet. Varumarkesinnehavaren kan som
utgangspunkt darefter inte forbjuda att varumarket anvands i forhallande till
sadana varor som forts ut inom EES-omradet. Att den varumarkesrattsliga
ensamratten konsumerats innebédr saledes att produkten far en annan
varumérkesréttslig status och varuméarkesinnehavaren kan dérefter inte langre
forbjuda till exempel vidareforsaljning, utlaning eller import av den vara som
skyddas av ensamratt.®® Sammantaget utgor bestimmelsen saledes en

begransning av den exklusivitet som foljer av varumarkesrattsligt skydd.

Bestdimmelsen om varumarkeskonsumtion dr som ovan n&mnt inte
obegrénsad. Enligt 1 kap. 12 § 2 st. VmL har varumarkesinnehavaren ratt att
motsatta sig konsumtion nér varornas skick forandrats eller forsamrats sedan
de forts ut pa marknaden eller nar det finns nagon annan skalig grund for
innehavaren att motsétta sig anvandningen. De nédrmre forutsattningarna for
nar det foreligger sadan ratt har provats av EU-domstolen vid ett flertal
tillfallen.

Den varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen bygger pa artikel 15 i VmDir
och ar inford i varuméarkeslagen till foljd av en EU-harmonisering.5?
Motsvarande bestdammelse finns i artikel 15 VmF. | artikel 15.1 i VmDir och
artikel 15.1 i VmF anges att ett varumarke inte ger innehavaren ratt att
forbjuda anvandningen av varumarket for varor som av innehavaren eller med
innehavarens samtycke har slappts ut pd marknaden under varumarket inom
unionen. Enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF ska punkt 1 inte
gélla nar innehavaren har skélig grund att motsétta sig fortsatt marknadsforing
av varorna, vilket sarskilt galler nar varornas beskaffenhet har forandrats eller
forsamrats efter att de har slappts ut pA marknaden. Konsumtionsprincipen ar

idag med andra ord fullstandigt harmoniserad inom EU® och principens

80 Arnerstal (2018) sida 165.

61 Jfr. prop. 1992/93:48 sida 29; SOU 1999:19 sida 13 f.

62 Mal C-355/96 Silhouette, EU:C:1998:374 punkt 35; C-414/99-C-416/99 Zino
Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 39.

30



innebdrd och tolkning ar darfor starkt praglad av EU-samarbetets stradvan om

ett forverkligande av en inre marknad.®3

3.3  Syfte och bakgrund med

regleringen

For att ge lasaren forstaelse for konsumtionsprincipens tillampning och
genomslag ar det inledningsvis nodvandigt att forsta det bakomliggande
syftet med regleringen. For europeiskt vidkommande presenterades principen
om immaterialrattslig konsumtion for forsta gangen av den tyska juristen
Josef Kohler under tidigt 1900-tal.% Kohler ansag att det inte var forenligt
med den fria rorligheten att réttsinnehavare hade en oinskrankt ratt att
begransa efterfoljande kommersiell distribution.®® Kohler ansag darfor att
immateriella réttigheter skulle vara konsumerade efter det forsta
exploateringstillfallet.®® Denna idé om konsumtion baserades pa en tanke om
att skapa en balans mellan dels patentinnehavarens ratt till ersattning vid det
tillfalle da uppfinningen salts for forsta gangen under ett monopolforhallande,
dels den efterféljande kommersiella friheten for forvarvare av sadana varor.5’
Aven om Kohlers idé framst avsag patentratt kan den enligt min mening ses
som en foregangare till dven den varumarkesrattsliga konsumtionsprincipen

eftersom principerna bygger pa samma grundtanke.

Som ovan namnts avses det dvergripande syftet med konsumtionsprincipen
idag framst vara att framja den fria rorligheten for varor och tjanster inom EU
och att etablera en gemensam europeisk inre marknad.%® Enligt skal 28 till
varumarkesdirektivet framhalls till exempel att det av principen om fri
rorlighet for varor foljer att innehavaren av ett varumarke inte bor ha ratt att
forbjuda att tredje man anvander varumarket med avseende pa varor som har
satts i omlopp inom unionen, om inte innehavaren har legitima skal att

motsatta sig fortsatt marknadsforing av varorna. Att EU ska verka for en inre

83 Arnerstal (2018) sida 166.

6 Jovic (2019) sida 159.

85 Heath i Okediji & Bagley (2014) sida 422.

% |_ee & Calboli (2016) sida 291 och 498.

67 Heath i Okediji & Bagley (2014) sida 422.

% Prop. 1999/00:93 sida 9; Prop. 2009/10:225 sida 136; Jovic (2019) sida 162.
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marknad ar pa fordragsniva stadgat i bade FEU och FEUF och utgor darfor
en viktig EU-réttslig princip. | artikel 3 FEU anges att unionen ska upprétta
en inre marknad och verka for en hallbar utveckling som bygger pa en
valavvéagd ekonomisk tillvéxt och prisstabilitet. Av artikel 4 FEUF framgar
att unionen och medlemsstaterna ska ha delade befogenheter pa bland annat
den inre marknaden. Enligt artikel 26 FEUF ska unionen besluta om atgéarder
i syfte att uppratta den inre marknaden eller sdkerstdlla dess funktion i
enlighet med tillampliga bestdimmelser i fordragen. Den inre marknaden ska
omfatta ett omrade utan inre granser, dar fri rorlighet for varor, personer,
tjanster och kapital sakerstalls i enlighet med bestammelserna i fordragen.
Vad galler principen om fri rorlighet for konsumerade varor fastslas i artikel
34 FEUF att kvantitativa importrestriktioner och atgarder med motsvarande
verkan ska vara forbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 36 FEUF
far det goras undantag fran denna princip, om det grundas pa bland annat
allman moral, ordning och sékerhet eller industriell och kommersiell

aganderatt.

Sammanfattningsvis maste saledes tolkningen av konsumtionsprincipen
forstas mot bakgrund av att det ar bestimmelserna om fri rorlighet inom EU
som staller upp granserna for dess tillamplighet. Att varumérkesinnehavare
kan behova acceptera relativt langtgaende anvandning av deras varor, som ju
utgdér en inskrankning i den varumarkesrattsliga ensamratten, motiveras

foljaktligen av intresset av fri rorlighet och upprattande av en inre marknad.

3.4 Parallellhandel och konsumtion

For att forsta varumarkesrattslig konsumtion bor lasaren uppmarksammas pa
begreppet parallellhandel och dess inneb6rd. Med parallellhandel avses
situationen da tredje man koper en vara som forts ut pa marknaden av
rattighetsinnehavaren och déarefter séljer den utanfoér rattsinnehavarens
ordinarie forsaljningskanaler. Konsumtionsprincipen majliggor att sadan

parallellhandel kan ske.” Bakgrunden till parallellhandel ar framst att det kan

89 Arnerstal (2018) sida 181.
70 Jacob, Chave & Fisher (2022) sida 231.
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foreligga prisskillnader av produkter mellan olika marknader.”* Manga av de
tolkningsfragor som varit féremal for EU-domstolens provning och som
bidragit till konsumtionsprincipens utveckling har sin grund i tvister som

uppstatt pa grund av parallellhandel.”

3.5 Konsumtionsprincipens

geografiska utstrackning

Fragan om konsumtionsprincipens geografiska utstrackning har tidigare varit
en omdiskuterad fraga. Denna diskussion har bestatt i huruvida konsumtion
enligt artikel 15.1 i VmDir och artikel 15.1 i VmF traffar sddana varor som
forts ut pa marknaden utanfér EES-omradet med varumarkesinnehavarens
samtycke och darefter aterimporterats till EES-omradet av en tredje man.”
Denna fraga har klargjorts genom EU-domstolens rattspraxis. | den svenska
och europeiska varumérkesratten anses konsumtionsprincipen idag vara
regional inom EES-omradet.”* Det foreligger foljaktligen en ratt for tredje
man att salja vidare exemplar av sadana varor som lovligt har forts ut pa
marknaden inom EES. Den regionala konsumtionen innebér samtidigt att
varumarkesinnehavaren har mojlighet att  forhindra import av
originalprodukter fran lander utanfor EES-omradet. | praktiken innebér detta
att en varumarkesinnehavare som salt en vara till den kinesiska marknaden

har ratt att forhindra att varan senare importeras till EES-omradet.”

Att konsumtionsprincipen géller regionalt inom EES klargjordes for forsta
gangen i mal C-355/96 (Silhoutte). Innan tidpunkten for Silhouette-malet
tilldmpade flera medlemsstater en princip om global konsumtion och det
radde osakerhet kring rattslaget.’® Bakgrunden till malet var att
varumarkesinnehavaren Silhouette, vars varumarke var registrerat i Osterrike

och i storre delen av varlden, hade salt ett lager glasdgonbagar av utgaende

! Lidgard (2002a) sida 17 ff.

72 Se t.ex. mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617.

3 Se Aplin & Davis (2017) sida 477.

4 Prop. 1999/00:93 sida 15.

> Wessman (2014) sida 55 f.

6 SOU 1999:19 sida 14; jfr. mal C-355/96 Silhouette, EU:C:1998:374 punkt 13;
Lidgard (2002a) sida 89.
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modell till ett bulgariskt bolag vid namn Union Trading. Innan férsaljningen
hade Silhouette gjort ett forbehall om att glaségonbagarna endast fick saljas i
Bulgarien, som vid tidpunkten inte var medlem i EU, eller lander i fore detta
Sovjetunionen. Union Trading fick inte heller exportera glaségonbagarna till
nagra andra lander &n dessa. Union Trading salde darefter glaségonbagarna
till det Osterrikiska foretaget Hartlauer. Oaktat Silhouettes forbehall om
exportforbud aterimporterades glasogonbagarna darfor till Osterrike.
Silhouette véackte talan vid Osterrikisk domstol och yrkade att Hartlauer skulle
forbjudas salja glasogon eller glasogonbagar under varumarket Silhouette i
Osterrike, i den mén dessa inte hade forts ut pa marknaden inom EES-omradet
av Silhouette eller med dess samtycke. Vid tidpunkten for malet tillampade
Osterrike  principen  om  global  konsumtion, enligt  vilken
varumarkesinnehavarens rattigheter ansags konsumerade oavsett vart

nagonstans varan forts ut pa marknaden.”’

En av fragorna som provades av EU-domstolen var om artikel 15 i VmDir
ska tolkas sa att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning far tillampa
regler om global konsumtion.”® Pa denna tolkningsfraga uttalade EU-
domstolen att varumarkesdirektivet inte ska tolkas som att det lamnar
utrymme for medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning foreskriva regler
om global konsumtion, utan endast inom EES-omradet. Enligt EU-domstolen
motsvarade denna tolkning direktivets mal, alltsd att sdkra den inre
marknadens funktion. Om medlemsstaterna inte skulle vara enhetliga i sin
nationella lagstiftning om regional konsumtion skulle detta enligt EU-
domstolen oundvikligen medfora hinder for den fria rorligheten for varor och

tjanster.”

EU-domstolens tolkning i Silhouette-malet har varit foremal for kritik. Det
har till exempel anférts att EU-domstolens stdllningstagande om att
konsumtionsprincipen &r regional inom EES utgor ett hinder for internationell

handel. Detta eftersom priserna pa de varor som slappts ut pa marknaden

7 Mal C-355/96 Silhouette, EU:C:1998:374 punkt 13.
8 Mal C-355/96 Silhouette, EU:C:1998:374 punkt 15.
™ Mal C-355/96 Silhouette, EU:C:1998:374 punkt 26-27.
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inom EES kan hallas hogre nér de inte utsatts for konkurrens fran varor med

samma varumarke utanfor EES.8°

EU-domstolen har bekraftat principen om regional konsumtion &ven i det
senare malet C-173/98 (Sebago och Maison Dubois). Bakgrunden till malet
var att de amerikanska foretaget Sebago, som var varuméarkesinnehavare av
varumirkena “Docksides” och “Sebago”, 14t ensamaterforséljaren Maison
Dubois sélja skor med méarket Sebago inom EU. Foretaget G-B Unics kopte
in Docksides Sebago-skor fran El Salvador, vilka annonserades ut via en
reklambroschyr i unionen. Sebago och Maison Dubois gjorde vid belgisk
domstol gallande att G-B Unic gjort intrang i Sebagos varumarkesratt genom
att marknadsféra produkterna inom unionen utan deras samtycke.8! | malet
hanvisade EU-domstolen till ~ Silhouette-malet och uttalade att
varumarkesdirektivet hindrar sadana nationella regler som foreskriver att
varumarkesrattslig konsumtion foreligger nar varor forts ut pa marknaden
utanfor EES-omradet. Eftersom det av G-B Unics inkdpta varupartiet inte
forts ut pa marknaden inom EES-omradet hade Sebagos varumarkesratt inte

konsumerats.8?

Sammanfattningsvis klargér EU-domstolens uttalanden i malen Silhouette
och Sebago att konsumtionsprincipen ar regional inom EES-omradet.
Internationell konsumtion ar darmed utesluten och varumérkeskonsumtion
uppstar saledes inte nar en vara har placerats pa marknaden utanfor EES-
omradet och det inte kan visas att det finns ett otvetydigt samtycke till

marknadsforing inom EES.

8 Aplin & Davis (2017) sida 479.
81 Mal C-173/98 Sebago och Maison Dubois, EU:C:1999:347 punkt 5-8.
82 Mal C-173/98 Sebago och Maison Dubois, EU:C:1999:347 punkt 13.
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4 Nar
varumarkesinnehavarens
ensamratt konsumeras

4.1  Varor som forts ut pa marknaden

FOr att ensamratten till ett varumérke ska anses konsumerad kravs att den
varumarkesskyddade varan har forts ut pA marknaden inom EES-omradet.?
En viktig fraga blir darmed vid vilken tidpunkt rattighetsinnehavaren ska
anses ha fort ut varan pa marknaden, vilket provades i mal C-16/03 (Peak
Holding). En av fragorna i malet var om varumarkesdirektivet ska tolkas s,
att varor som forsetts med ett varumarke, ska anses ha forts ut pa marknaden
inom EES nér varumaérkesinnehavaren har importerat dem till EES i syfte att
salja dem inom detta omrade eller nar varumarkesinnehavaren har bjudit ut

dem till forsaljning till konsumenter inom EES utan att varan har 6verlatits.*

EU-domstolen uttalade att det inte gar att tolka begreppet fort ut pa
marknaden enbart utifran ordalydelsen och att en tolkning déarfor maste goras
utifran direktivets systematik och andamal. EU-domstolen uttalade vidare att
det foljer av varumaérkesdirektivet att en varumérkesinnehavares ensamratt
konsumeras vid forséljning, alltsd nar varumarkesinnehavaren kan realisera
varumarkets ekonomiska vérde. Enligt EU-domstolen foreligger det daremot
inte konsumtion i den mening som avses i varumarkesdirektivet nar
varumarkesinnehavaren importerat varor i syfte att avyttra dem inom EES
eller vid den tidpunkt da varuméarkesinnehavaren har bjudit ut varorna till
forsaljning inom EES. Vid dessa forfaranden har ratten att forfoga Over de
varumarkesbelagda varorna namligen inte 6verforts till tredje man.® Enligt
EU-domstolen innebar detta att varuméarkesdirektivet ska tolkas sa, att varor
inte kan anses ha forts ut pa marknaden inom EES nar

varumarkesinnehavaren har importerat dem till EES i syfte att sélja dem inom

8 Se 1 kap. 12 § 1 st. VmL; art. 151 VmD; art. 15 i VmF.
8 Mal C-16/03 Peak Holding, EU:C:2004:759 punkt 22.
8 Mal C-16/03 Peak Holding, EU:C:2004:759 punkt 40-42.
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detta omrade eller nar varumarkesinnehavaren har bjudit ut dem till

forsaljning till konsumenter inom EES utan att varorna har overlatits.®

Sammantaget innebar alltsa EU-domstolens avgdrande i Peak Holding-malet
att varumarkesrattslig konsumtion intrdder forst vid forsaljning och det
ogonblick som varorna har Overldtits till tredje man, eftersom
varumarkesinnehavaren vid denna tidpunkt har férlorat sin kontroll éver
varorna och kan realisera det ekonomiska vérdet. Att de varumérkesforsedda
varorna endast &r tillgangliga for forsaljning eller import innebar darfor inte
att det har skett en Overlatelse pa sa satt att konsumtionsprincipen blir

tillamplig.
4.2  Varumarkesinnehavarens samtycke

4.2.1 Inledande utgangspunkter

Konsumtion uppkommer nar en varumarkesinnehavare har fort ut skyddade
produkter pa marknaden inom EES-omradet. Om ndgon annan &n
varumarkesinnehavaren satter en skyddad produkt i omlopp pa marknaden
forutsatts enligt 1 kap. 12 8 1 st. VmL, artikel 15.1 i VmDir och artikel 15.1
i VmF att varumarkesinnehavaren har samtyckt till detta. Bedémningen av
huruvida varumarkesinnehavaren har samtyckt till att ndgon annan for ut
varorna pa marknaden kan vara svar att avgora. Om samtycket har uttryckts
otydligt kan det bli svarare att bevisa att ett sadant samtycke faktiskt

foreligger.®”

Varken  varumérkeslagen, varumadrkesdirektivet eller  varumarkes-
forordningen ger nagot direkt svar pa vad som kravs for att ett samtycke ska
anses foreligga. Vad begreppet innebdar och vad som krdvs for att en

varumarkesinnehavare ska anses ha givit sitt samtycke har varit foremal for

8 Mal C-16/03 Peak Holding, EU:C:2004:759 punkt 44.
87 Lidgard (2002a) sida 143.
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EU-domstolens provning. Principer for tolkning av begreppet samtycke har

darfor vuxit fram genom EU-domstolens rattspraxis.

4.2.2 Uttryckligen eller underforstatt samtycke
EU-domstolen har i de forenade malen C-414/99-C-416/99 (Zino Davidoff

och Levi Strauss) uttalat hur begreppet samtycke ska tolkas. Bakgrunden till
malet var att varumarkesregistrerade produkter bjudits ut till forsaljning pa
marknaden utanfér EES-omradet genom ett exklusivt distributionsavtal med
en aterforsaljare. Varumarkesinnehavaren Zino Davidoff hade i
distributionsavtalet gjort ett forbehall om att aterforséljaren enbart fick sélja
produkterna inom ett bestamt omrade utanfor EES. Enligt distributionsavtalet
var aterforsaljaren aven forbunden att foreskriva ett forbud for sina
medkontrahenter att sédlja vidare produkterna utanfor det éverenskomna
omradet. Avtalet reglerade emellertid inte vad som géllde for efterféljande
led.®® Produkterna kom senare att aterimporteras till EES-omradet av ett
foretag som inforskaffat de produkter som ursprungligen slappts ut pa
marknaden utanfér EES-omradet.®® Zino Davidoff véackte darfor talan mot
aterimportéren  for varumarkesintrang med stéd i den regionala
konsumtionsprincip som fastslagits i Silhouette-malet. Svaranden anforde att
Zino Davidoff inte gjort forbehall om detta i avtalet och darfor underforstatt

samtyckt till vidareforsaljning av produkterna.®!

| det andra av de forenade malen, Levis-malet, var det i stillet friga om
traditionell parallellimport av amerikanska produkter.®? Kéaranden i bada fall
var det amerikanska foretaget Levi Strauss, som véckte talan mot kedjan
Tesco Stores i det ena fallet och kedjan Costco UK i det andra fallet. Levi
Strauss var varumirkesinnehavare av jeansmodellen Levi’s 501 och salde
endast exemplar av denna jeansmodell till utvalda och godkanda
aterforsaljare. Levi Strauss hade nekat bade Tesco och Costco att bli

aterforsaljare av produkterna men bolagen kopte i stallet in produkterna via

8 Lidgard (2002a) sida 144.

89 Mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 9.
% Mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 10.
91 Ml C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 27.
%2 Lidgard (2002a) sida 145.
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parallellimportérer. Levi Strauss vackte talan mot bolagen om
varumarkesintrang och anforde att varumarkesratten inte hade konsumerats
genom den amerikanska forséljningen pa grund av att det inte forelag ett

uttryckligt medgivande till detta.®

En av tolkningsfragorna i de férenade malen var om begreppet samtycke ska
tolkas sa att det innefattar samtycke som givits sa val uttryckligen som under-
forstatt och saval direkt som indirekt. Vid tidpunkten for avgorandet fanns
det hos medlemsstaterna namligen olika uppfattningar om huruvida ett sam-
tycke till att sldppa ut varor endast kunde vara uttryckligen eller saval
uttryckligen som underforstatt. EU-domstolen uttalade harvid att ett samtycke
maste uttryckas pa ett satt som med sakerhet aterger viljan att avsta fran
ensamrétten, varfor samtycket normalt sett anges uttryckligen. Enligt EU-
domstolen kan det inte uteslutas att en sadan vilja i vissa fall kan underforstas
nar det enligt den nationella domstolens beddmning med sakerhet framgar att
innehavaren avstar fran sin ensamratt pa grund av omstandigheter som
intraffat fore, samtidigt med eller efter utslappandet pad marknaden utanfor
EES.? Enligt EU-domstolen maste ett sadant underforstatt samtycke grundas
pa omstandigheter som med sékerhet visar att varumarkesinnehavaren avstar
fran att gora gallande sin ensamratt och det racker darfor inte enbart med

varumarkesinnehavarens tystnad. %

4.2.3 EU-domstolens vidare utveckling av

begreppet samtycke

Det har anforts att den princip for tolkning av begreppet samtycke som EU-
domstolen uppstéllt i de forenade malen Zino Davidoff och Levis Straus &r
till fordel for varumarkesinnehavaren och ger denne en alltfor stor ratt att

kontrollera spridningen av sina varor.% Principen har emellertid bekraftats

% Mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 18
och punkt 22-23.

% Mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 34
och punkt 44-46.

% Mal C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, EU:C:2001:617 punkt 53—
56.

% Aplin och Davis (2017) sida 481.

39



aven i det senare avgorandet C-324/08 (Makro Zelfbedieningsgroothandel).
EU-domstolen hanvisade hér till de férenade malen Zino Davidoff och Levis
Strauss och uttalade att varumarkesdirektivet ska tolkas sa att
varumarkesinnehavaren kan lamna ett underforstatt samtycke. Ett
underforstatt samtycke forutsatter att samtycket foljer av sadana
omstandigheter som har intraffat fore, samtidigt med eller efter utslappandet
pa marknaden inom EES-omradet. Av dessa omstandigheter ska det med
sakerhet framgd att varumarkesinnehavaren avstar fran sin ensamratt.®’
Samma sak har bekraftats i mal C-127/09 (Coty Prestige) dar EU-domstolen
hénvisade till ovan ndmnda avgoranden och konstaterade att
varumarkesréttslig konsumtion kan intrdda endast om det efter en prévning
av den nationella domstolen framkommer att varuméarkesinnehavaren
uttryckligen eller underforstatt har samtyckt till att varorna forts ut pa

marknaden i unionen eller inom EES.%

Av EU-domstolens rattspraxis foljer darmed att ett samtycke kan vara bade
uttryckligt och underforstatt, sa lange det med sakerhet aterger
varumarkesinnehavarens vilja att avsta fran ensamratten. Som ovan namnt
har denna tolkning av principerna for nér ett samtycke anses lamnat varit
foremal for kritik. Enligt Lidgard ar kravet pa det underforstadda samtyckes
tydlighet fordelaktigt for varuméarkesinnehavare, men medfér hinder for
parallellimportérer eller andra som vill utnyttja varan i senare led. Lidgard
menar att detta kan vara till nackdel for en 6ppen marknad och 6kad frihandel
och ifragasatter hur val EU-domstolens stranga syn pad samtycke stammer
overens med EU-samarbetets Overgripande mal. De stranga krav som
uppstlls for att samtycke ska anses foreligga maste enligt honom ses som en
presumtion mot att samtycke foreligger.®® Enligt min mening gar det att forsta
Lidgard asikt. Genom att uppstalla kravet pa samtyckets tydlighet lar det
troligtvis uppsta en forsiktighet hos tredje man som vill nyttja produkten i
senare led. Samtidigt gar det dven att forstd EU-domstolens argument om att

det med sékerhet maste framga att varuméarkesinnehavaren avstar fran sin

9 Mal C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel, EU:C:2009:633 punkt 35.
% Mal C-127/09 Coty Prestige, EU:C:2010:313 punkt 47.
% Lidgard (2002b) sida 11 f.
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ensamratt. For att varumarkesinnehavaren fullt ut ska kunna nyttja vardet av
produkten ar det ju viktigt att denne kan kontrollera det forsta utslappet pa

marknaden.

4.2.4 Samtycke pa grund av ekonomiskt

samband

Ett samtycke kan dven anses foreligga nar det finns ett ekonomiskt samband
mellan parterna. EU-domstolen har i mal C-9/93 (Ideal Standard) uttalat att
konsumtionsprincipen géller nar varumérkesinnehavaren i ett importland och
innehavaren i ett exportland &r identiska eller ekonomiskt bundna till
varandra, &ven om de dr skilda personer. Enligt EU-domstolen géller detta for
flera olika situationer: varor som forts ut pa marknaden av samma foretag, av
en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en
ensamagent. | dessa situationer har varumarkesinnehavaren namligen
kontroll 6ver varornas kvalitet, vilket betyder att varumarkets funktion

bevaras.100

Inneborden av det ekonomiska sambandet har darefter utvecklats i mal C-
291/16 (Schweppes). Bakgrunden var att bolaget Cadbury Schweppes, som
var innehavare av varumarket Schweppes i EU och EES-omradet, hade
overlatit en del av sin varuméarkesportfolj till Coca Cola. Detta innebar att
Coca Cola var innehavare av det varumarke som var registrerat i
Storbritannien, medan Cadbury Schweppes var innehavare av det varumarke
som var registrerat i Spanien. Trots avsaknaden av direkt ekonomiskt
samband hade bada bolagen verkat for och uppratthallit en global image av
varumarket Schweppes. Detta hade bland annat gjorts genom att bolagen i sin
marknadsforing anvant varandras varumarken och varor. Pa grund av detta
foreldg det ur konsumenthanseende en férvaxlingsrisk mellan de parallella
varumarkena.’®t Schweppes vackte senare talan mot en av Coca Colas
distributérer Red Paralela, som importerat Schweppes-flaskor fran

Storbritannien till Spanien dér de sedan distribuerats. Schweppes menade att

100 M4l C-9/93 Ideal Standard, EU:C:1994:261 punkt 34 och 37.
101 M4l C-291/16 Schweppes, EU:C:2017:990 punkt 14.
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det foreldg varumarkesintrang pa grund av att flaskorna slappts ut pa
marknaden av Coca Cola och att det inte foreldg nagot ekonomiskt samband
mellan parterna. En av tolkningsfragorna i malet var darfor hur ekonomiskt

samband ska tolkas.

Enligt EU-domstolen avser begreppet “ekonomiska band” ett konkret snarare
an ett formellt kriterium. Det innebér att innebdrden av begreppet inte &r
begransat till endast de situationer som behandlats i tidigare rattspraxis.
Kriteriet kan darfor vara uppfyllt nér innehavarna av nationella parallella
varumarken, som efter en uppdelning &r territoriellt begransade, anpassar sina
affarsstrategier sa att de gemensamt kan kontrollera anvéandningen av
varumarkena.'%? For att kunna avgora att det foreligger ett sadant ekonomiskt
samband krévs det varken att innehavarna &r formellt beroende av varandra
eller har faktisk mojlighet att kontrollera varornas kvalitet.1%* EU-domstolen
uttalade darfor att det inte &r mojligt att motsétta sig konsumtion enligt artikel
15.2 i VmDir nér parterna genom att samordna sin varumarkesstrategi pa ett
aktivt och medvetet satt framjar en bild eller image av ett enhetligt eller
globalt varumérke och darigenom skapar eller forstarker en forvéxlingsrisk i

omséttningskretsen angaende det kommersiella ursprunget.'%

EU-domstolens uttalande i Schweppes-malet innebar att ett samtycke kan
foreligga dven nar det finns en global varumarkesimage. Det har anforts att
detta uttalande lagger ytterligare bordor pa varumarkesinnehavare nar det
kommer till korrekt anvdndning av ett varumarke for att uppfylla

ursprungsfunktionen.1%

4.2.5 Samtycke for varje enskilt exemplar

En ytterligare fraga som varit foremal for domstolens prévning i det ovan
namnda Sebago-malet var huruvida varuméarkesinnehavarens samtycke maste

avse varje fysiskt exemplar av varan eller om dven identiska eller liknande

102 Mal C-291/16 Schweppes, EU:C:2017:990 punkt 46.

103 Mal C-291/16 Schweppes, EU:C:2017:990 punkt 49.

104 M4l C-291/16 Schweppes, EU:C:2017:990 punkt 55.

105 Brophy, SCHHH ... it’s not a single brand,
<https://ipkitten.blogspot.com/2016/05/schhh-its-not-single-brand.html> (besékt 2022-12-
14).
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varor omfattas av begreppet. EU-domstolen uttalade harvid att artikel 15.1 i
VmDir inte ger direkt svar pa denna fraga, men att det anda framgar att de
rattigheter som ar knutna till ett varumarke konsumeras for endast sadana
exemplar av varan som har forts ut pa marknaden med
varumarkesinnehavarens samtycke. Dérav har varuméarkesinnehavaren alltid
ratt att forbjuda att varumarket anvéands for sadana exemplar av denna vara
som inte har forts ut pa marknaden med varumarkesinnehavarens

samtycke. 106

4.2.6 Bevisborda for aberopande om

samtycke

Nar det kommer till konsumtionsprincipens praktiska paverkan &r fragan om
vem som har bevisbordan for varumérkesinnehavarens samtycke hdogst
relevant. En regel som innebdr att bevisbordan for samtycke alltid laggs pa en
aterforsaljare skulle kunna innebdra att aterforsaljaren tvingas aterge varifran
den fatt tag pa de aktuella varorna och darmed behdva Gppna upp sina
leverantorskéllor. 1 langden skulle detta kunna ge varumarkesinnehavaren
mojlighet att sldcka ut olika distributionskanaler och goéra parallellhandel

omojligt. 107

Ovan namnda problematik har varit foremal for EU-domstolens prévning i
mal C-244/00 (Van Doren). EU-domstolen utvecklade har en princip for vem
som har bevishordan for ett aberopande om att det foreligger samtycke. EU-
domstolen uttalade harvid att de krav som foljer av skyddet for den fria
rorligheten av varor kan medféra att den allmanna bevisregeln maste
anpassas. Enligt den allmanna bevisregeln ska den som aberopar konsumtion
i princip kunna visa att villkoren for detta ar uppfyllda. Enligt EU-domstolen
maste bevisregeln anpassas nar tillampning av denna innebar att
varumarkesinnehavaren ges mojlighet att avskdrma de nationella
marknaderna och darigenom framja att de prisskillnader som kan forekomma

mellan medlemsstaterna bibehalls. Om den som pastas ha gjort intrang i varje

106 M4l C-173/98 Sebago, EU:C:1999:347 punkt 18-19.
107 Kur & Dreier (2013) sida 225.
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fall skulle vara tvungen att bevisa var varorna forts ut pa marknaden for forsta
gangen, skulle varuméarkesinnehavaren kunna hindra att de forvarvade
varorna salufors. Det skulle ocksd kunna innebara att aterforsaljare i
framtiden tas bort fran varuméarkesinnehavarens distributionsnat.’%® EU-
domstolen staller darfor upp en bevisregel som innebér att om den som pastas
ha gjort varumarkesintrang kan visa att det foreligger en verklig risk for
avskarmning av de nationella marknaderna for det fall denne alaggs
bevisbordan, sarskilt nar varumarkesinnehavaren salufor sina varor inom EES
med hjalp av ett exklusivt distributionssystem, ankommer det pa
varumarkesinnehavaren att styrka att varorna ursprungligen forts ut pa
marknaden utanfor EES av denne sjalv eller med dennes samtycke. Om
varumarkesinnehavaren kan styrka detta, ankommer det pa den som pastas ha
gjort intrang att bevisa att varuméarkesinnehavaren har samtyckt till fortsatt

saluféring av varorna inom EES.1%

Genom den princip for bevisborda som uppstallts i Van Doren har EU-
domstolen verkat justera den balans mellan varumérkesinnehavaren och
tredje man som uppstallts i de forenade malen Zino Davidoff och Levis
Strauss, sa att den ar mer till tredje mans fordel.*1% Enligt min mening &r denna
princip for bevisborda ocksa betydligt mer férmanlig for den fria marknaden
eftersom den inte stiller lika hoga krav pa aterforsaljare och
parallellimportorer. Denna princip for bevisborda kan darfor ocksa sagas vara
ett steg i ratt riktning for att uppna ett cirkulart samhélle, eftersom den inte
staller fullt s& stranga krav pa aterforsaljare och parallellimportérer som de
krav som uppstélldes i Zino Davidoff och Levis Strauss. Medan EU-
domstolens uttalande i Zino Davidoff och Levis Strauss kan ses som en
presumtion for att underforstatt samtycke inte foreligger, vilket kan vara till
nackdel for tredje man, 6ppnar denna princip upp for att tredje man inte har

bevishordan i alla situationer.

108 M4l C-244/00 Van Doren + Q, EU:C:2003:204 punkt 35-40.
109 M4l C-244/00 Van Doren + Q, EU:C:2003:204 punkt 42.
110 Aplin och Davis (2017) sida 481.
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4.3  Sammanfattning

Pa fragan om nar en varumarkesinnehavares ensamréatt anses konsumerad
enligt 1 kap. 12 § 1 st. VmL, artikel 15.1 i VmDir och artikel 15.1 i VmF kan
foljande konstateras. For att konsumtion ska aktualiseras kravs att varorna har
slappts ut pa marknaden av varumarkesinnehavaren eller med dennes
samtycke. Konsumtionsprincipen géller sedan EU-domstolens avgorande i
Silhouette-malet regionalt inom EES. Varumarkesinnehavarens ensamratt
anses darmed konsumerad nar varan har forts ut pa marknaden inom EES-

omrade for forsta gangen.

Att varan har forts ut pa marknaden innebér att varumarkesinnehavaren har
éverlatit den till tredje man pa ett sadant satt sa att varuméarkesinnehavaren
har forlorat sin kontroll 6ver varan och kan realisera det ekonomiska vérdet.
Att en varumérkesinnehavare har importerat varor i syfte att avyttra dem inom
EES eller ens nér varorna bjudits ut till forsaljning innebdr inte att konsumtion
aktualiseras. Det kravs saledes att det har skett en faktisk forsaljning av
varorna. Enligt min mening far detta anses rimligt for att
varumarkesinnehavaren ska kunna dra den fulla nyttan av vardet vid det forsta

utslappet pa marknaden.

Dartill kravs att varumaérkesinnehavaren gett sitt samtycke till forfarandet. Ett
sadant samtycke kan vara bade uttryckligen och understatt som direkt och
indirekt. Samtycket kréaver att det uttrycks pa ett sadant satt att det med
sakerhet aterger viljan av att avsta fran ensamratten. Ett samtycke kan darfor
aven vara underforstatt, sa lange det pa grund av omstandigheter som intraffat
fore, samtidigt med eller efter utslappandet pa marknaden med sakerhet
framgar att innehavaren avstar fran sin ensamratt. Det gar att ifragasatta
huruvida detta krav kan anses alltfor hogt stallt pa en tredje man som i
efterfljande led vill nyttja produkten. Aven andra omstindigheter kan
emellertid grunda samtycke, till exempel nér det foreligger ett ekonomiskt
samband mellan parterna. Samtycket maste ocksa uttryckas for varje enskilt

exemplar.
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5 Varumarkesinnehavarens
ratt att motsatta sig
konsumtion

5.1 Inledande utgangspunkter

Grundprincipen om att varumarkesinnehavarens ensamratt & konsumerad
efter den tidpunkt da varan har forts ut pa marknaden forsta gangen &r inte
absolut. Aven efter denna tidpunkt kan varumarkesinnehavaren ha ratt att
motsétta sig konsumtion, vilket foljer av 1 kap. 12 § 2 st. VmL. Enligt denna
bestimmelse kan en varumarkesinnehavare motsatta sig fortsatt anvandning
av varumérket om varornas skick har forandrats eller forsdémrats sedan de
forts ut pa marknaden, eller om det finns nagon annan skalig grund for
innehavaren att motsétta sig anvandningen. Samma princip framgar av artikel
15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF som fastslar att varumarkesinnehavaren
har rétt att motsétta sig fortsatt marknadsforing av varorna om det foreligger
skalig grund, vilket sarskilt géller nar varornas beskaffenhet har forandrats

eller forsamrats efter att de slappts ut pA marknaden.

Det centrala for att forhindra konsumtion ar enligt ordalydelsen i 1 kap. 12 8
2 st. VmL, artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF att varorna &r &ndrade
eller forsamrade. Av EU-domstolens rattspraxis framgar dock att
bestdimmelserna inte ar begransade till dessa typfall. EU-domstolen har i de
forenade malen Bristol-Meyers Squibb m.fl. namligen uttalat att begreppet
sarskilt visar att de angivna fallen om att varornas beskaffenhet ska ha
forandrats eller forsamrats enbart anges som exempel pa vad som kan utgora

skalig grund.*!

Ratten att férhindra konsumtion enligt 1 kap. 12 § 2 st. VmL, artikel 15.2 i
VmDir och artikel 15.2 i VmF kan till exempel daberopas av en

varumarkesinnehavare nér en vara har reparerats, bearbetats eller omarbetats

11 De forenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb m.fl,
EU:C:1996:282 punkt 39.
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genom s.k. upcycling.'> Med tanke pa den omfattande handel med
begagnade varor som idag rader aberopas ratten att forbjuda konsumtion pa
grund av bearbetning eller reparation dock inte sérskilt ofta. Det rader ocksa
olika praxis inom olika branscher. VVad géller marknaden for begagnade bilar
ar det till exempel inte ovanligt med omfattande renoveringar dér delar av

originalprodukter ateranvands.'*3

Lasaren bor uppmarksammas pa att konsumtionsbestaimmelsen omfattar
naringsidkare.'** Privatpersoner som utfor tjanster avseende reparationer eller
renoveringar av produkter traffas darfor i regel inte av bestdmmelsen eftersom

anvandningen faller inte faller inom den kommersiella sfaren.1%®

52 Skadat anseende

5.2.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

En fraga som har aktualiserats &r om varuméarkesinnehavarens ratt att forbjuda
konsumtion enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF géller for saval
varumarkets abstrakta som materiella egenskaper. Eftersom det enligt
legaldefinitionen konstitueras att varornas skick ska ha forandrats eller
forsdmras kan det ténkas att det endast ar varumarkets materiella egenskaper
som kan ge varumarkesinnehavaren ratt att motsatta sig konsumtion. Pa grund
av EU-domstolens réttspraxis kan emellertid &ven en férandring av varans
abstrakta egenskaper ge varumarkesinnehavaren ratt att motsétta sig

konsumtion.

Gransdragningen for vad som utgor skalig grund i forhallande till
varumarkets abstrakta egenskaper har berorts av EU-domstolen i mal C-
337/95 (Dior). Bakgrunden till malet var att svarandebolaget hade
marknadsfort Diors parfymer i ett reklamblad. Dior ansag att denna reklam

inte motsvarande den bild av lyx och prestige som var knuten till varumarket

112 pihlajarinne & Ballardi (2020) sida 15.
113 | evin & Hellstadius (2019) sida 460.
114 Jacob, Chave & Fisher (2022) sida 234.
115 Kur (2021) sida 2.
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och gjorde darfor gallande att reklamen skadat varumérkets abstrakta
beskaffenhet. Den abstrakta beskaffenheten avsag produktens dragningskraft,
prestigefyllda framtoning och den aura av lyx som omgav produkten och som
var ett resultat av hur Dior valt att presentera och marknadsfora varorna. !
En av tolkningsfragorna i malet var om det foreligger skalig grund att
motsatta sig konsumtion i enlighet med artikel 15.2 i VmDir nér
aterforsaljaren gor reklam for varorna pa ett satt som andrar eller forsamrar

varornas abstrakta beskaffenhet.11’

EU-domstolen konstaterade att skada som asamkas ett varumarkes anseende
i princip kan vara skélig grund for innehavaren att motsatta sig fortsatt
marknadsforing av varor som har forts ut pa marknaden. Néar en aterforséljare
anvander ett varumarke for fortsatt marknadsforing ska det darfér goras en
intresseavvagning. Denna  intresseavvagning  utgdrs dels av
varumaérkesinnehavarens beréttigade intresse av att skyddas mot
aterforsaljare som anvander varumarket i reklamsyfte pa ett satt som kan
skada varumarket, dels av aterforséljarens intresse av att kunna sélja
produkterna genom att gora sadan reklam som ar vedertagen i branschen. Néar
det ror lyxiga och prestigefyllda produkter far aterforsaljaren enligt EU-
domstolen inte handla illojalt mot varuméarkesinnehavarens beréttigade
intressen. Det innebér att aterforséaljaren maste anstranga sig for att undvika
att reklamen paverkar varuméarkets abstrakta beskaffenhet.!®  Att
aterforsaljaren, som vanligtvis marknadsfor produkter av samma slag men
inte nédvandigtvis av samma kvalitet, i sin reklam fér de mérkesskyddade
produkterna anvander sig av sadan reklam som &r vedertagen i branschen,
utgor inte skalig grund i enlighet med artikel 15.2 i VmDir. Detta galler aven
om sattet att gora reklam pa inte Gverensstimmer med det satt pa vilket
varumarkesinnehavaren sjalv eller dennes godkanda aterforsaljare anvander,

savida det inte visas att reklamen allvarligt skadar varumérkets anseende.*°

116 M4l C-337/95 Dior, EU:C:1997:517 punkt 67 och 10.
117 M4l C-337/95 Dior, EU:C:1997:517 punkt 14.

118 M4l C-337/95 Dior, EU:C:1997:517 punkt 43-45.

119 M4l C-337/95 Dior, EU:C:1997:517 punkt 46.
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Principen som fastslogs i Dior-fallet har modifierats i mal C-59/08 (Copad).
| malet prévade EU-domstolen om artikel 15.2 i VmDir ska tolkas s4, att en
varumarkesinnehavare kan motsatta sig fortsatt marknadsforing av
prestigevaror nar en licenstagare har fort ut dessa varor pa marknaden inom
EES i strid med en bestammelse i licensavtalet, och varorna dnda anses ha
forts ut pa marknaden med varumarkesinnehavarens samtycke.'?® EU-
domstolen uttalade har att varumarkesinnehavaren kan motsatta sig sadan

aterforsaljning som anses skada varumérkets renommg.*?

5.2.2 Analys

Sammantaget innebar EU-domstolens avgorande i Dior-malet att
varumarkesinnehavaren kan ha skalig grund att motsatta sig sadan
marknadsforing som kan skada varumarkets abstrakta egenskaper. Sadan ratt
foreligger nér det efter en intresseavvagning mellan varumérkesinnehavaren
och aterforsaljaren kan konstateras att marknadsforingen allvarligt skadar
varumérkets anseende. A ena sidan gar det enligt min mening att tolka EU-
domstolens avgoérande i Dior-malet som att innehavare av prestigefyllda
varumarken tillméts storre varumérkesrattsligt skydd &n innehavare av
varuméarken som inte &r forknippade med samma bild av lyx och prestige. A
andra sidan kan detta resonemang anses rimligt. Den som &r innehavare av ett
varumarke som forknippas med lyx har troligtvis lagt stora resurser pa att
skapa just denna bild av varumarkets image. Det kan da tyckas rimligt att
aterforsaljare faktiskt alaggs viss skyldighet att anstranga sig for att inte skada
denna bild av varumarket. Att en sadan varumarkesinnehavare tillméts storre
varumarkesrattsligt skydd kan darfér anses befogat. Ur ett perspektiv av
cirkular ekonomi gar det dock att problematisera EU-domstolens uttalande.
For att EU ska kunna stalla om till en cirkuldr ekonomi bor det ndmligen
finnas samma mojlighet for ateranvandning, reparation och aterforsaljning

aven for prestigefyllda varumarken.

120 M4l C-59/08 Copad, EU:C:2009:260 punkt 14.
121 M4l C-59/08 Copad, EU:C:2009:260 punkt 59.
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5.3 Intryck av ekonomiskt samband

5.3.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

EU-domstolen har i mal C-63/97 (BMW) uttalat att en varumarkesinnehavare
kan ha skélig grund att motsatta sig tredje mans anvandning av ett varumarke
om tredje man genom sin reklam ger intryck av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan parterna. | det aktuella malet hade en fristaende
bilverkstad anvant BMW-varumérket i sin marknadsforing av forséljning,
reparation och underhall av begagnade BMW-bilar. Detta gjordes trots att
bilverkstaden inte ingick i BMW:s natverk av auktoriserade aterforsaljare.'??
En av tolkningsfragorna i malet var om en varuméarkesinnehavare enligt
artikel 15.2 i VmDir har ratt att forbjuda tredje man fran att anvéanda ett
varumarke for att upplysa allménheten om att foretaget utfér reparationer och
underhall av produkter som bar varumarket, eller &r specialiserad pa

forsaljning eller reparationer och underhall av saddana produkter.1

EU-domstolen uttalade att artikel 15.2 i VmDir ska tolkas s, att det hindrar
innehavaren av BMW-maérket fran att motsatta sig tredje mans anvandning av
varumarket for att upplysa allmanheten om att denne &r specialiserad pa
forséljning av begagnade BMW-bilar. Enligt EU-domstolen forutsétter detta
att reklamen avser sadana bilar som forts ut pa marknaden under detta
varumarke av varumarkesinnehavaren eller med varumérkesinnehavarens
samtycke. Enligt EU-domstolen kan varumaérkesinnehavaren under vissa
forutsattningar ha skalig grund att motsétta sig sadan marknadsforing enligt
artikel 15.2 i VmDir. En sadan forutséttning foreligger nar aterforséljaren i
sin reklam anvander varumarket pa ett satt som kan ge intryck av att det
foreligger ettt ekonomiskt samband mellan aterforséljaren  och
varumarkesinnehavaren. Detta galler sarskilt nar reklamen ger intryck av att
aterforsaljarens foretag ingar i varumarkesinnehavarens
aterforsaljarorganisation eller att det foreligger ett sarskilt samband mellan de

tva foretagen.?* Enligt EU-domstolen strider sadan reklam namligen mot

122 Mal C-63/97 BMW, EU:C:1999:82 punkt 7-8.
123 Mal C-63/97 BMW, EU:C:1999:82 punkt 43.
124 Mal C-63/97 BMW, EU:C:1999:82 punkt 50-51.
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skyldigheten att handla lojalt mot varuméarkesinnehavarens berattigade
intressen och kan dessutom paverka varumarkets varde genom att annonsoren
drar otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga eller renommeé.
Sadan reklam far darfor anses strida mot varumarkesrattens syften, vilket
bland annat &r att skydda varuméarkesinnehavaren fran konkurrenter som vill

utnyttja varumarkets stallning och anseende.'®

5.3.2 Analys

Pa grund av EU-domstolens avgorande i BMW-malet far det anses sta klart
att en aterforsaljare har ratt att anvanda ett varumarke i normal
marknadsforing av forsaljning, reparation och underhall av begagnade
produkter. Det géller sa lange varumarket inte allvarligt skadas eller reklamen
ger intryck av att det finns ett ekonomiskt samband mellan aterforsaljaren och
varumaérkesinnehavaren. Jag anser att detta uttalande kan anses vara
valavvagt mellan dels varumarkesinnehavarens intresse, dels intresset av att
uppratta en fri marknad. Ur ett perspektiv av cirkular ekonomi gar det dock
att ifragasatta om inte aterforsaljare borde ges dnnu storre utrymme att
ateranvanda varumarken i sin naringsverksamhet. Om tredje man tillats
anvanda varumarken for att gora reklam for reparation eller aterforsaljning av
varor under detta varumdrke, borde det kunna ge konsumenter storre
forstaelse for den verksamhet som bedrivs. Detta skulle i sin tur kunna gora
sa att fler konsumenter far upp 6gonen for verksamheter som sysslar med
reparation och aterforsaljning. Mot bakgrund av att ett av de viktigaste malen
med handlingsplanen for cirkular ekonomi &r att framja forutsattningar for
just detta, borde verksamheter som sysslar med reparation och aterforsaljning
framjas. Att anvanda ett varumérke vid till exempel reparationsverksamhet
borde &ven innebara relativt liten forvaxlingsrisk ur ett konsumenthénseende

eftersom det marknaden for reparation och aterfoérsaljning idag ar stor.

125 Mal C-63/97 BMW, EU:C:1999:82 punkt 52.
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54 Anvandande av identiska

kannetecken vid marknadsforing

5.4.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

| C-558/08 (Portakabin) prévade EU-domstolen om en innehavare av ett
varumarke har ratt att forbjuda tredje man fran att anvanda reklamlankar pa
internet med sokord som dr identiska med eller liknar det ndmnda varumarket
med stod av artikel 15.2 i VmDir. Bakgrunden till malet var att koncernen
Portakabin, som tillverkar och séljer flyttbara byggnader och moduler, véckt
talan mot foretaget Primakabin, som bedriver forsaljning av begagnade
moduler som dr tillverkade av Portakabin. Med hjélp av Googles sokfunktion
AdWords hade Primakabin bland annat anvént sokordet “’portakabin” for att
fa en reklamlank till sin webbplats visad. Den annons fran Primakabin som
ursprungligen visades vid en sokning av sokordet ’portakabin” hade rubriken
“nya och begagnade moduler”. Denna rubrik dndrades darefter av Primakabin

till “begagnade portakabin-moduler”.1?

Tolkningsfragan i malet var om artikel 15.2 i VmDir ska tolkas sa att en
varumarkesinnehavare har ratt att férhindra en annonsor fran att anvanda ett
kannetecken som &r identiskt med eller liknar det ndmnda varumérket. Detta
nar annonsdren har anvant kannetecknet som sokord pa internet i syfte att
gora reklam for aterforsaljning av sadana varor som varumarkesinnehavaren
fort ut pa marknaden.'?” EU-domstolen uttalade att en varuméarkesinnehavare
inte kan motsatta sig att en annonsor gor reklam for aterforséljning av
begagnade varor genom att anvénda sokord i en soktjanst som ar identiska
med eller liknar namnda varumarke. Detta galler savida inte
varumarkesinnehavaren har skalig grund att motsatta sig marknadsforingen
enligt artikel 15.2 i VmDir. Sadan skalig grund kan foreligga nar annonsorens
anvandning allvarligt skadar varumérkets renommé eller nar
marknadsforingen ger intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband

mellan aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren. Detta géller sérskilt nar

126 M4l C-558/08 Portakabin, EU:C:2010:416 punkt 8-17.
127 Mal C-558/08 Portakabin, EU:C:2010:416 punkt 22.
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det felaktiga intrycket bestar i att aterforsaljarens verksamhet ingar i
varumarkesinnehavarens aterforsaljarorganisation. Detta beror pa att sadan
annonsering inte ar nodvandig for att sakerstalla vidareforsaljning av
produkter som lovligt forts ut pa marknaden av varumarkesinnehavaren eller
med dennes samtycke. Det ankommer pa den nationella domstolen att avgora
om en normalt informerad och skaligen uppmérksam internetanvandare
genom annonserna kan avgora att det inte foreligger nagra ekonomiska
samband mellan varuméarkesinnehavaren och tredje man.'?® Enligt EU-
domstolen ska den nationella domstolen harvid beakta att férsaljning av
begagnade markesvaror dr en valetablerad handelsform  som
genomsnittskonsumenten dr van vid. Att en annonsér anvéander annans
varumarke med tillagg av ord som upplyser om att den aktuella varan &r
foremal for aterforsaljning utgor darfor inte i sig en sadan omstandighet som
medfor att annonsen ger intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband.
Nar det handlar om specialisering pa aterforséljning av varor under annans
varumarke kan aterforséljaren inte forhindras anvéanda det ursprungliga
varumarket for att marknadsfora sin verksamhet. Detta galler satillvida
aterforsaljningen, med hansyn till méangd, presentation eller dalig kvalitet,
inte riskerar att gravt forringa den bild av varumérket som

varumarkesinnehavaren har lyckats skapa.!?°

5.4.2 Analys

Portakabin-malet innebar att specialiserade aterforséljare visserligen tillats
anvdnda  annans  varuméarke  vid marknadsféring av  sin
aterforsaljarverksamhet. Detta ar forstaeligt, eftersom ett annat uttalande
skulle gora det svart for aktorer pa andrahandsmarknaden att kunna attrahera
och informera konsumenter om aterforsaljning av begagnade varor. Att
marknadsforingen ar tillaten under forutsattning att den inte skadar den bild
som innehavaren lyckats skapa av sitt varumarke ar i teorin forstaeligt. |
praktiken kan det fa till foljd att branschpraxis blir alltmer beroende av

subjektivt bedomda fakta, vilket gor att aterforséljare kan behdva ta hjalp av

128 M4l C-558/08 Portakabin, EU:C:2010:416 punkt 78-82.
129 M4l C-558/08 Portakabin, EU:C:2010:416 punkt 83-84 och 91.
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jurister for att kunna avgora vilken typ av marknadsforing som ér tillaten eller

inte.130

EU-domstolen tar visserligen héansyn till att marknaden for begagnade varor
idag &r sa pass viletablerat att annonsorer maste kunna anvanda annans
varumarke med tillagg for ord som upplyser om att det ar frdga om
aterforsaljning. Detta dr alltsa inte i sig en omstandighet som medfor skalig
grund enligt artikel 15.2 i VmDir. A ena sidan &r det enligt min mening bra
att EU-domstolen erkénner andrahandsmarknaden som en valetablerad
handelsform. A andra sidan kan avgdrandet dven medfora att aterforsaljare
behover iaktta stor forsiktighet vid sin marknadsféring for att inte riskera att
gora sig skyldig till varuméarkesintrang. Vad for typ av marknadsforing som
ska anses tillaten ar inte heller helt sjalvklar. Precis som i BMW-malet ar det
emellertid frdga om sadan marknadsforing som kan skada det ursprungliga
varumarkets renommeé eller ge konsumenter intrycket av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan parterna. Vad detta innebér i praktiken &r svart
att svara pa och det ar darmed ocksa svart att pa forhand bedoma vilken typ

av marknadsforing som anses tillaten.

5.5 Anbringande av nytt varumarke

5.5.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

Fragan om huruvida ett anbringande av ett nytt varumarke pa en konsumerad
vara utgor skalig grund enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF har
provats och utvecklats i malet C-129/17 (Mitsubishi). Bakgrunden var att
bolaget Mitsubishi, som var etablerat i Japan, var innehavare av EU-
varumadrket "MITSUBISHI” samt ett figurmarke. Samtidigt hade det
nederlédndska bolaget MCFE ensamratt avseende tillverkning och forséljning
av gaffeltruckar som var forsedda med Mitsubishis varumérken. Genom
parallellimport hade emellertid det belgiska svarandebolaget Duma forvarvat

gaffeltruckar forsedda med Mitsubishis varumarke fran ett bolag inom

130 Jfr. Philips, Portakabin ruling: a bad result for trade mark owners,
<https://ipkitten.blogspot.com/2010/07/portakabin-ruling-bad-result-for-trade.html>
(besokt 2022-12-08).
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Mitsubishi-koncernen utanfér EES-omradet. Duma tog darefter bort
Mitsubishis varumarken fran gaffeltruckarna och gjorde andringar sa att
varorna skulle anpassas till de normer som var gallande inom unionen innan

produkterna marknadsforde och saldes.3

EU-domstolen uttalade inledningsvis att varuméarkesinnehavaren ska ha ratt
att kontrollera det forsta utslappet pa marknaden inom EES av varor forsedda
med varukannetecknet.’®> Nar varukannetecknet, som i forevarande fall,
avlagsnas innan det slapps ut pa marknaden inom EES for forsta gangen,
forsvinner varumadrkesinnehavarens mojlighet att kontrollera det forsta
utslappet pa marknaden. Dartill menade EU-domstolen att avlagsnandet
skulle anses skada varumarkets ursprungsangivelsefunktion. Detta trots att
konsumenterna, trots avldgsnandet av varukannetecknet, hade fortsatt
uppfatta gaffeltruckarnas ursprung som fran Mitsubishi. Enligt EU-
domstolen paverkade avlagsnandet ocksa varumarkets investerings- och
reklamfunktion.®®®  Fragan i malet tolkades darfor som att en
varumarkesinnehavare har rétt att motsatta sig att en tredje man, som utan
innehavarens samtycke avldgsnar varuk&nnetecken och anbringar andra
kannetecken pa varorna, i syfte att importera varorna eller slappa ut dem pa

marknaden inom EES, dar de inte tidigare saluforts.'3*

5.5.2 Analys

Sammanfattningsvis innebar EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-malet
att en tredje man som avlagsnar ett varukannetecken fran en vara och ersatter
det med sitt eget kan gora sig skyldig till varuméarkesintrang. Detta galler
oavsett om den varumarkesforsedda varan har slappts ut pa marknaden
innanfor eller utanfor EES-omradet for forsta gangen. Enligt EU-domstolen
motiveras detta stéllningstagande bland annat av att varumérkets
ursprungsangivelsefunktion annars kan skadas genom att konsumenten

riskerar forlora kunskap om produktens verkliga ursprung. Detta

181 Mal C-129/17 Mitsubishi, EU:C:2018:594 punkt 1114 och 16.
132 M4l C-129/17 Mitsubishi, EU:C:2018:594 punkt 31.
133 M4l C-129/17 Mitsubishi, EU:C:2018:594 punkt 42.
134 Mal C-129/17 Mitsubishi, EU:C:2018:594 punkt 52.
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stallningstagande har varit féremal for kritik i den juridiska litteraturen.'3
Enligt Annette Kur &r EU-domstolens resonemang om att ett anbringande av
nytt varumarke kan ge upphov till att varumarkets ursprungsfunktion skadas
ovasentligt. Hon menar att det varken ar nddvéandigt for en konsument att
kénna till vem som har tillverkat varan eller huruvida varan ursprungligen har
salts under ett annat varumarke. Dessa omstandigheter paverkar namligen inte
det budskap som férmedlas av det nya varumaérket. Enligt Kur har synséttet
om att konsumenter maste informeras om produkternas verkliga ursprung inte
nagon grund i den kommersiella verkligheten. Ser man till exempelvis
marknaden for stormarknader eller apotek foreligger inte samma synsétt om

att konsumenter ska informeras om det verkliga ursprunget.*

Aven om EU-domstolens resonemang om ursprungsangivelsefunktionen
framstar som ogrundad, finns det enligt Kur en risk for att ett avlagsnande av
varumaérket dventyrar varumarkesinnehavarens legitima intresse. Detta galler
sarskilt mojligheten att dra nytta av varumarkets formaga att faststalla och
uppratta kommersiell goodwill. Sa lange det ror sig om sadant agerande som
ar forenligt med principerna om sund och effektiv konkurrens kommer dessa
funktioner skyddas. Att méarka om en produkt far snarare anses motiverat for
att kunna halla valfungerande produkter levande pa marknaden - dven om
dessa produkter inte langre dverensstammer med det varumérke under vilka
de marknadsforts for forsta gangen. Varumarkesinnehavarens potentiella
onskan om att varorna ska forsvinna fran marknaden efter dess utslapp eller
att  aterforsaljning av renoverade produkter ska vara forbehallen

varumarkesinnehavaren, kan inte ses som avgorande.'%’

Att ett anbringande av ett nytt varumérke kan utgéra skalig grund for en
varumarkesinnehavare att motsétta sig konsumtion kan enligt min mening
anses problematiskt ur ett perspektiv av cirkular ekonomi. Detta beror pa att
EU-domstolen genom stéller upp ytterligare hinder for tredje man som vill
aterforsalja varor som ar forsedda med ett ursprungligt varuméarke. Det gar att

ifrdgasatta huruvida detta synsatt ar forenligt med bade handlingsplanen for

135 Se Kur (2021) sida 6 f.
136 Kur (2021) sida 6.
187 Kur (2021) sida 7.
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cirkular ekonomi och principen om hallbar utveckling som fastslas i artikel 3
FEU och artikel 11 FEUF. Avgorandet & ndmligen till fordel for
varumarkesinnehavarens intresse sharare an intresset av att uppratta en
cirkular marknad. Det gar aven att ifragasatta huruvida detta kan anses
forenligt med EU:s grundlaggande mal om att trygga en fri rorlighet for varor
och effektiv marknad. Enligt min mening &r det anmarkningsvart att EU-
domstolen uppstaller denna begrénsning trots erkannandet om att
konsumenterna, trots det nya varumarkets anbringande, hade fortsatt uppfatta

varornas ursprung som fran Mitsubishi.
5.6 Ompaketering

5.6.1 Allmant

En marknad med fri rérlighet for varor innebdr att det vid import i vissa fall
kravs att uppgifter om importvarorna versétta till det sprak som &r gallande
pa importmarknaden. Vid parallellimport av konsumerade varor kan det
darfor finnas befogad anledning att forse importvarorna med nya etiketter,
uppgifter och instruktioner. Det innebar att det ocksa kan finnas befogad
anledning for tredje man att ompaketera eller méarka om de aktuella
varorna.'® EU-domstolen har i mal C-348/04 (Boehringer I1) uttalat att varor
som forses med nya etiketter faller inom begreppet ompaketering. Det innebéar

att a&ven denna atgard maste uppfylla praxis avseende ompaketering.*

Vid ompaketering och nér varor mérks om kan det finnas en risk for att
varornas kvalitet eller varuméarkesinnehavarens anseende skadas.'*° En fraga
som darfor har varit foremal for EU-domstolens prévning ar i vilken
utstrackning en parallellimport6r har rétt att ompaketera och markera om
parallellimporterade produkter och nar ett sadant forfarande kan utgora skélig
grund enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.1 i VmF. Denna fraga har
sarskilt aktualiserats inom ldkemedelsbranschens omrade. Det beror pa att

parallellhandel av lakemedel varit attraktivt pa grund av att produkterna haft

138 Maunsbach (2014) under rubrik 2.2.2.
139 M4l C-348/04 Boehringer 11, EU:C:2007:249 punkt 28 och 31.
140 Arnerstal (2018) sida 187.
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sarskiljande prissattning inom EU, men ocksa for att lakemedlen maste
uppfylla vissa regler pa importmarknaden. For att det ska vara mojligt att sélja
varorna pa importmarknaden kravs darfor ofta en andring av till exempel
spraket pa forpackningens informationsblad. Det ar darfor inte ovanligt att
parallellimportéren tillverkar nya forpackningar eller féaster heltdckande
etiketter med relevant information 6ver den redan befintliga férpackningen

for att uppfylla nationella myndighetskrav.4:

5.6.2 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

Grunden for de villkor som ska vara uppfyllda vid ompaketering har
etablerats genom EU-domstolens avgorande i de forenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Meyers Squibb m.fl.). Bakgrunden till malet
var att en parallellimportér kopt in varumdarkesforsedda lakemedel i
medlemsstater dar priserna varit relativt laga och darefter aterimporterat
varorna till Danmark. | Danmark kunde sedan parallellimportéren sélja
varorna till ett lagre pris &n tillverkarnas officiella forsaljningspris. Innan
varorna bjods ut till forsaljning packades de om i nya yttre forpackningar med
ett enhetligt utseende och egen design. De nya forpackningarna inneholl
uppgifter om de ursprungliga tillverkarna samt att varorna hade importerats

och ompaketerats.

En av frdgorna i malet var om det foreligger skalig grund for en
varumarkesinnehavare att motsatta sig konsumtion pa grund av ompaketering
enligt artikel 15.2 i VmDir.1#? EU-domstolen uttalade att artikel 15.2 i VmDir
ska tolkas sa att varumarkesinnehavaren har ratt att motsatta sig fortsatt
marknadsforing av ett lakemedel nér importoren har ompaketerat varan och
aterbringat varumarket pa forpackningen. Detta géller satillvida inte foljande

omstandigheter ar uppfyllda:14

141 Arnerstal (2018) sida 180.

142 De forenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Meyers Squibb m.fl.,
EU:C:1996:282 punkt 38.

143 De forenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Meyers Squibb m.fl.,
EU:C:1996:282 punkt 79.
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1) Nar det kan faststallas att varumarkesinnehavarens aberopande om att
motsétta sig fortsatt marknadsforing bidrar till att avskarma

marknaderna mellan medlemsstaterna pa ett konstlat satt.

2) Nar det kan visas att ompaketeringen inte paverkar beskaffenheten

hos den vara som férpackningen innehaller.

3) Nar importdren har angett tillverkarens namn och vem som har packat
om varan pa den nya forpackningen. Detta krav ar uppfyllt nar
uppgifterna ar tryckta pa ett sddant satt att de kan forstas av en person

med normal syn och normal uppmérksamhet.

4) Nar varans utformning efter ompaketeringen inte &r sadan att
varumadrket eller varumarkesinnehavarens anseende skadas. Det
innebar att forpackningen inte kan vara bristfallig, av dalig kvalitet

eller se billig ut.

5) Nar importoren pa forhand underrattar varumarkesinnehavaren om att
den vara som har paketerats om bjuds ut till férsaljning och, om
varumarkesinnehavaren begéar det, tillhandahaller denne ett prov av

den vara som ompaketerats.
EU-domstolen har i senare praxis uttalat att dessa villkor ar kumulativa. 44

Fragan om i vilken utstrackning konsumerade varor far ompaketeras ar inte
specifik for lakemedel. EU-domstolen har i mal C-349/95 (Loendersloot)
uttalat att villkoren &r tillampliga dven vid ompaketering av whiskyflaskor. 4
Villkorens konkreta tillampning kan dock variera beroende pa varans

egenskaper och karaktar.146

144 De forenade malen C-400/09 och C-207/10 Orifarm and Others, EU:C:2011:519
punkt 27.

145 M4l C-349/95 Loendersloot, EU:C:1997:530 punkt 27.

146 Arnerstal (2018) sida 181.
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5.6.3 Analys

Genom att stalla upp villkor for ompaketering i Bristol-Meyers Squibb m.fl.
har EU-domstolen forsokt uppna en balans mellan grundlaggande regler om
fri rorlighet for varor pa den inre marknaden och varumarkesinnehavarens
legitima intressen.'*” Avgdrandet kan enligt min mening anses innebéra att
det uppstélls en slags presumtion for att ompaketering inte ar tillatet i de allra
flesta fall. Detta eftersom EU-domstolen de facto uttalar att ompaketering
utgor varumarkesintrang satillvida inte vissa uppstéllda villkor &r uppfyllda.
Det gar att ifrdgasatta huruvida dessa villkor &r forenliga med
handlingsplanen for cirkular ekonomi och principen om hallbar utveckling
som fastslas i artikel 3 FEU och artikel 11 FEUF. Villkoren kan namligen
anses innebara att det stalls alltfér hoga krav pa en tredje man som
ompaketerar konsumerade varor for att inte gora sig skyldig till
varumarkesintrang. Dessa hoga krav skulle potentiellt kunna ha en
avskrackande effekt vilket kan innebéra att marknaden for vidareférséljning

begrénsas.

5.7 Ompaketering med nytt varunamn

5.7.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

Fragan om ompaketering har nyligen provats av EU-domstolen i nagra olika
avgoranden. | de férenade malen C-224/20 (Merck Sharp & Dohme m.fl.) var
det fraga om parallellimport av lakemedel som ompaketerats i nya yttre
forpackningar innan de slappts ut pa marknaden i Danmark. | nagra av malen
vid den nationella domstolen hade tillverkarens varuméarke anbringats pa den
nya forpackningen. | nagra andra av malen hade det ursprungliga varumarket
bytts ut mot ett nytt varunamn. | de senare fallen hade férpackningarna en
angivelse om att det lakemedel som férpackningen innehdll motsvarade det
ldkemedel som saluforts av innehavaren under dennes varumérke och att
medicinkartorna inuti den nya forpackningen var forsedda med detta

varumarke. Pa det informationsblad som f6ljt med lakemedlet angavs ocksa

147 Arnerstal (2018) sida 187; Arnerstal (2015) sida 408.
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att lakemedlet motsvarade det som saldes av innehavaren.'# Till skillnad fran
omstandigheterna i Bristol Myers Squibb m.fl. hade importéren i nagra av
malen alltsa inte ater anbringat innehavarens varumarke pa det ompaketerade

lakemedlets nya forpackning.

En av fragorna i malet var om artikel 15.2 VmD och artikel 15.2 VmF ska
tolkas sa, att det forsta av de fem villkor som uppstéllts i Bristol-Myers
Squibb-malet ska anses uppfyllt om det varumérke som aterfanns pa det
bertrda lakemedlets ursprungliga yttre forpackning har bytts ut mot ett annat
varunamn pa lakemedlets nya yttre forpackning. Enligt detta kriterium har en
varumarkesinnehavare ratt att motsatta sig fortsatt marknadsféring nar en
importér har ompaketerat lakemedlet och ater anbringat det namnda
varumarket pa denna forpackning, om en sadan ompaketering inte rent
objektivt d nddvandig for att kunna saluféra  produkten
importmedlemsstaten.'#? EU-domstolen uttalade harvid att det forsta villkoret
ska anses uppfyllt om det varuméarke som fanns pa den ursprungliga yttre
forpackningen har bytts ut mot ett annat varunamn pa lakemedlets nya yttre
forpackning, sa snart som lakemedelsbehallaren &r forsedd med det
varumarke och/eller det finns en hanvisning till det lakemedel pa den nya yttre

forpackningen.>0

Aven i C-204/20 (Bayer Intellectual Property) var det frdga om
parallellimport av ldkemedel. Kéarandebolaget Bayer véckte talan mot
foretaget Kohlpharma, som i Tyskland hade salt lakemedel som
parallellimporterats fran andra medlemsstater i unionen. Kohlpharma hade i
en skrivelse underrattat Bayer om att bolaget avsag importera lakemedlet och
att det 1 samband med importen var nddvandigt att bryta den
sakerhetsforsegling som anbringats pa lakemedlets yttre forpackning och
forpackningarna darmed behévde bytas ut. Bayer ansag att en ny méarkning

pa forpackningen var en tillracklig atgard for att sakerstalla att varan skulle

148 De forenade malen C-224/20 Merck Sharp & Dohme m.fl., EU:C:2022:893 punkt
34-36.

149 De forenade malen C-224/20 Merck Sharp & Dohme m.fl., EU:C:2022:893 punkt
108.

150 De forenade malen C-224/20 Merck Sharp & Dohme m.fl., EU:C:2022:893 punkt
118.
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kunna séljas pa marknaden.®! En av tolkningsfragorna i malet var om artikel
15.2 i VmDir ska tolkas s4, att en varumarkesinnehavare har ratt att motsatta
sig att en parallellimportér salufor ett lakemedel som har ompaketerats i en
ny yttre forpackning och pa vilken detta varumarke anbringats, nar dven en
ny mérkning av det berdrda lakemedlet skulle géra det moéjligt att saluféra det
berorda lakemedlet i importmedlemsstaten.'>? EU-domstolen uttalade harvid
att en varumarkesinnehavare har rétt att motsatta sig saluféring nér en
parallellimportor ompaketerat varan och anbringat varumarket pa denna,
férutom nar Bristol Myers Squibb-kriterierna ar uppfyllda. Enligt det forsta
kriteriet &r kravet pa nodvandighet uppfyllt nar det enligt praxis eller
bestdammelser i importmedlemsstaten foreligger ett hinder for att saluféra
varan pa denna marknad i samma forpackning som anvénts vid saluféringen
i exportmedlemsstaten. Kravet pa nddvandighet ar emellertid inte uppfyllt om
ompaketeringen uteslutande beror pa parallellimportérens 6nskan om att
uppna en kommersiell fordel.*>® Enligt EU-domstolen utgér en ompaketering
typiskt sett ett mer langtgaende ingrepp an enbart det fall da varan har
saluforts i sin ursprungliga forpackning fast med en ny markning.'>* Artikel
152 i VmDir ska enligt EU-domstolen darfor tolkas sa att
varumarkesinnehavaren har ratt att motsétta sig ompaketering nar det ar
objektivt mojligt att genomfdra en ny markning av det berérda lakemedlet
och detta ldkemedel da skulle kunna sdljas pa marknaden i

importmedlemsstaten. 5

| mélet angav EU-domstolen &ven att en varumarkesinnehavare har ratt att
motséatta sig en parallellimportors saluféring nar det finns synliga spar av att
den ursprungliga forpackningen har dppnats och detta utan tvivel kan
hanforas till parallellimportrens ompaketering. Enligt EU-domstolen galler
detta >forutom om sadana spar pa marknaden i importmedlemsstaten eller pa
en stor del av den marknaden foranleder ett sa starkt motstand hos en

betydande andel av konsumenterna mot ldkemedel som paketerats om pa det

151 Mal C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 32 och 34.

152 M4l C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 53.

153 M4l C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 61 och 63-64.
154 M4l C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 65 och 68.

155 M4l C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 68.
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séttet, att det ska anses foreligga ett faktiskt hinder for tilltrade till den
marknaden”. Enligt EU-domstolen ska denna bedémning goras i det enskilda

fallet. 156

5.7.2 Analys

EU-domstolen har i ovan ndmna avgoranden stallt upp ytterligare villkor for
nar ompaketering kan anses tillatet. Harav féljer att det forsta av de fem
villkor som fastslogs i Bristol Myers Squibb-malet, enligt vilket en
ompaketering maste vara objektivt nodvandig for att inte utgdra
varumarkesintrang, ar tillampligt dven nar det ursprungliga varumarket har
avlagsnats och ett nytt varumarke har anbringats pa den ompaketerade
forpackningen. Av EU-domstolens uttalande foljer ocksa en vara ska markas
om nér det gar att valja mellan ett sddant forfarande och ompaketering. Dartill
foljer att varumarkesinnehavare har ratt att motsatta sig ompaketering nar det
finns spar av att den ursprungliga forpackningen har éppnats. Enligt EU-
domstolen géller detta inte om det anses foreligga ett faktiskt hinder for tredje
man att tilltrada marknaden pad grund av ett motstdnd hos konsumenter
géallande ompaketering. Enligt min mening kan detta uttalade tolkas som
hansyn ska tas till konsumenters asikt vid bedomningen av huruvida
ompaketering utgor skalig grund. Ifall ompaketering leder till ett motstand

hos konsumenter &r det ju omojligt for tredje man att tilltrdda marknaden.

Sammanfattningsvis innebdr ovan namnda avgoOranden att det stalls
ytterligare krav pa tredje man vid ompaketering for att inte gora sig skyldig
till varumarkesintrang. | praktiken skulle detta kunna innebéra att fler tar
avsteg fran att ompaketera konsumerade produkter for att salja dem vidare.
Detta kan inte anses vara forenligt med handlingsplanen for cirkulér ekonomi,
vars syfte ar att skapa battre forutsattningar for aterforséljning och cirkuléara
marknader. Darmed kan det inte heller anses férenligt med principen om
hallbar utveckling som fastslas i artikel 3 FEU och artikel 11 FEUF.

156 M4l C-204/20 Bayer Intellectual Property, EU:C:2022:892 punkt 60 och 86.
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5.8  Ateranvandning

5.8.1 Bakgrund och EU-domstolens tolkning

Om vétskor, gas eller andra produkter som inte kan séljas i 16s form i stallet
saljs i behallare, kan det uppsta fragor om varumérkesintrang for den part som
aterfyller behallaren.’®” Denna fraga har provats av EU-domstolen i mal C-
46/10 (Viking Gas). Bakgrunden till malet var att foretaget Kosan Gas ar
innehavare av ett tredimensionellt gemenskapsvarumérke avseende en
kompositflaska. Kosan Gas har véckt talan mot foretaget Viking Gas, som
bedriver verksamhet avseende aterfyllning av dessa gasflaskor. Pa de
aterfyllda gasflaskorna har Viking Gas inte avlagsnat Kosan Gas ordmarke
eller figurmarke, men anbringat etiketter med bland annat deras eget
varumarke och lagstadgade upplysningar om aterfylining och flaskornas
innehall. De aterfyllda kompositflaskorna har distribuerats till sjalvstandiga
aterforsaljare, hos vilka konsumenter mot betalning kunnat byta en tom
gasflaska till en motsvarande flaska som Viking Gas fyllt pa.'*® Kosan Gas
har darfor menat att Viking Gas gjort sig skyldig till varuméarkesintrang

genom att sélja aterfylld gas i kompositflaskor fran Kosan Gas.'*®

| malet tog EU-domstolen stallning till under vilka forutsattningar som en
innehavare av en tredimensionellt varumarkesskyddad kompositflaska kan
motsatta sig att dessa flaskor aterfylls med gas som kommer fran nagon annan
an varumadrkesinnehavaren, efter det att en konsument kopt flaskorna och
anvant upp den gas de varit fyllda med.%® EU-domstolen uttalade att det vid
denna  beddmning ska gbéras en intresseavvdgning  mellan
varumarkesinnehavarens intresse av att kunna dra nytta av de rattigheter som
varit knutna till varumérket och koparens intresse av att kunna anvénda den
forvarvade egendomen pa ett satt de sjalva Onskar. Att lata
varumarkesinnehavaren motsatta sig senare aterfyllning av flaskorna skulle

enligt EU-domstolen pa ett orattmatigt satt minska konkurrensen pa

157 Kur (2021) sida 3.

1% M4l C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 9-11.
159 Mal C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 13.
160 M4l C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 15.
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eftermarknaden for pafylining av gasflaskor och till och med innebara en risk
for att denna marknad avgransas. Enligt EU-domstolen skulle ett sadant
forfarande ocksa innebéra att konsumenten behdvde avsta fran att dra nyttan
av den investering som skett genom fOrvarvet av flaskan, eftersom

kompositflaskan &r dyrare an gasen.6!

EU-domstolen uttalade darfor att artikel 15.2 i VmDir ska tolkas sa att en
varumarkesinnehavare av en ateranvandningsbar kompositflaska inte kan
motsatta sig att dessa flaskor, efter det att en konsument kdpt dem och darefter
forbrukat den gas de varit fyllda med, av en tredje man mot betalning byts ut
mot en kompositflaska som fyllts med gas som inte kommer fran
varumarkesinnehavaren. Detta géller satillvida varumarkesinnehavaren inte
kan gora gallande att det foreligger skalig grund.t6? Enligt EU-domstolen
foreligger det skalig grund om forsdljningen av de aterfyllda
kompositflaskorna ger ett intryck av att de foreligger ett ekonomiskt band
mellan parterna. Det ska harvid bedémas huruvida kompositflaskorna har
markts eller bytts ut pa ett sadant satt att en genomsnittskonsument, som
utgors av en normalt informerad och skéligen uppmarksam och medveten
person, far intrycket av att det foreligger ett ekonomiskt band mellan de tva
foretaget. Harvid ska praxis pa omradet beaktas, sarskilt huruvida
konsumenterna ar vana vid att gasflaskor fylls pa av andra distributorer.
Enligt EU-domstolen ar det rimligt att anta att en konsument som direkt
vander sig till tredje man for att byta ut sin tomma flaska mot en pafylld, eller
for att fa sin egen flaska pafylld, lattare kan inse att det inte foreligger ett

ekonomiskt band mellan foretagen.'62

| den juridiska doktrinen har det anforts att EU-domstolens avgorande i
Viking Gas-malet har forandrat marknaden for aterfylining av forpackningar
genom att konstatera att konsumtion intrdder vid den forsta lagliga
forséljningen. Tredje man har darefter rétt att bedriva verksamhet avseende

aterfyllning av dessa forpackningar. Denne ar emellertid skyldig att vidta

161 Mal C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 31 och 34.
162 M4l C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 42.
163 M4l C-46/10 Viking Gas, EU:C:2011:485 punkt 39-40.
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sadana forsiktighetsatgarder sa att konsumenter inte far ett intryck av att det

foreligger ett ekonomiskt samband mellan parterna.'%

En liknande tolkningsfraga som den i Viking Gas-malet har nyligen prévats
av EU-domstolen i mal C-197/21 (Soda-Club och SodaStream International
mot MySoda). Skillnaden mellan malen var att aterférsaljaren i SodaStream-
malet hade avlagsnat den ursprungliga etiketten och bytt ut den mot sin egen,
samtidigt som ett ursprungligt ingraverat varumarke lamnats kvar synligt pa
flaskan. Bakgrunden till malet var att SodaStream, som ér tillverkare av och
salufor koldioxidmaskiner och pafyliningshara koldioxidflaskor, véackt talan
mot foretaget MySoda. SodaStream &r innehavare av EU-varumérkena och
de nationella varumarkena "SODASTREAM” och ”SODA-CLUB”. Dessa
varumarken har varit ingraverade pa SodaStreams koldioxidflaskor och &ven

aterfunnits pa etiketter som anbringats pa flaskorna.

Det finska foretaget MySoda tillverkar och salufor kolsyremaskiner. Sedan ar
2016 séljer MySoda &aven koldioxidflaskor som kan anvéndas tillsammans
med bade MySodas egna och SodaStreams kolsyremaskiner. En del av dessa
kolsyreflaskor har ursprungligen sléppts ut pa marknaden av SodaStream.
MySoda tar via distributdrer emot tomma SodaStream-flaskor som
aterlamnats av konsumenter och aterfyller dem darefter med koldioxid. Innan
MySoda salufor de aterfyllda koldioxidflaskorna byter bolaget ut de
ursprungliga SodaStream-etiketterna mot sina egna, medan SodaStreams
ingraverade varumarken lamnas kvar pa flaskorna. Pa de nya etiketter som
anbringas pa flaskorna finns bland annat information om att MySoda har
aterfyllt flaskorna med koldioxid, en hanvisning till bolagets hemsida och en
upplysning om att MySoda inte har nagon koppling till flaskans
ursprungsleverantér. Pa de nya etiketterna aterfinns aven MySodas
logotyp.2® Enligt SodaStream har detta gett upphov till att konsumenter far

ett intryck av att det foreligger ett kommersiellt eller ekonomiskt samband

164 Borgenhall (2013) sida 15.
185 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 13-15.
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mellan parterna.'®® Tolkningsfragan i malet var darfor huruvida en
varumérkesinnehavare kan motsatta sig varumdarkeskonsumtion vid
forsaljning av aterfyllda koldioxidflaskor, pa vilka nya etiketter anbringats
samtidigt som det ursprungliga varumarket lamnats synligt pa flaskornas
utsida med stod av artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF.167

Enligt EU-domstolen kan ett agerande som bestar i att tredje man aterfyller
koldioxidflaskor och byter ut den ursprungliga etiketten mot en annan etikett,
samtidigt som det ursprungliga varumarket lamnas synligt pa flaskorna,
utgora skalig grund enligt artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2 i VmF. Vidare
hanvisar EU-domstolen till den princip som fastslagits i Viking Gas-malet
avseende beddémningen av huruvida en varumérkesinnehavare har skalig
grund att motsétta sig ateranvandning av koldioxidflaskor. Enligt denna
princip foreligger skélig grund ndr anvéndningen allvarligt skadar
varumarkets renommeé eller nar anvandningen sker pa ett sadant satt som ger
intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan parterna. Detta
galler sarskilt nar det foreligger ett intryck av att tredje man ingar i
varumarkesinnehavarens aterforsaljarorganisation eller att parterna har ett
sarskilt samband.%® Vid bedémning av huruvida det foreligger ett sadant
felaktigt intryck ska den nationella domstolen beakta samtliga

omstandigheter som ror aterforsaljarens agerande:

1) Hur varorna presenteras for konsumenter efter att de nya etiketterna
har anbringats pa flaskorna. Enligt EU-domstolen ar omfattningen av
de uppgifter som finns pa de nya etiketterna av stor betydelse for

denna bedémning.%®

2) Gangse praxis inom den aktuella branschen och huruvida

konsumenter ar vana vid att sadana flaskor aterfylls av andra aktorer

166 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 16-17.

167 Mal C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 31.

188 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 40-41.

169 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 45.
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an den ursprungliga varumérkesinnehavaren. Enligt EU-domstolen
ska det hérvid tas i beaktning att det kan finnas en risk for att
konsumenter tror att det finns foreligger samma kommersiella
ursprung mellan koldioxidflaskan och dess innehall pa grund av det

funktionella sambandet.170

3) De villkor under vilka varorna bjuds ut till férsaljning. Vad géller
denna bedémning framhaller EU-domstolen att det kan antas att en
konsument som vander sig direkt till en annan aktor for aterfylining
lattare kan fa kannedom om att det inte foreligger ett ekonomiskt
samband mellan aterfyllaren och varumarkesinnehavaren. Att en
konsument inte har direktkontakt med aterforsaljaren kan daremot
medféra en forvaxlingsrisk avseende forhallande mellan

aterforsaljaren och den ursprungliga innehavaren.t’

4) Att det varumarke som ursprungligen anbringats pa flaskan forblir
synligt dven efter ny etikettering gjorts, ar relevant i den man den
forefaller utesluta att markningen har andrat flaskornas beskaffenhet

genom att délja deras ursprung.t’?

5.8.2 Analys

EU-domstolens avgorande i Viking Gas och SodaStream innebér att en
varumarkesinnehavare inte de facto har ratt att motsatta sig konsumtion av
varor som aterfyllts av tredje man och bytt ut innehavarens etiketter mot nya,
samtidigt som det ursprungliga varumarket lamnas kvar synligt pa flaskan.
Varumarkesinnehavaren har emellertid ratt att med stod av artikel 15.2 i
VmDir och artikel 15.2 i VYmF motséatta sig konsumtion om konsumenter
genom markningen far ett felaktigt intryck av att det finns ett ekonomiskt
band mellan aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren. Vid denna

beddmning ska det gdras en helhetsbedomning mot bakgrund av bland annat

170 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 48-49.

71 Mal C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 50 och 52.

172 M4l C-197/21 Soda-Club och SodaStream International mot MySoda,
EU:C:2022:834 punkt 53.
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varans uppgifter, de villkor under vilka varorna saluférts samt gangse praxis

och uppfattning hos konsumenterna.

Genom avgorandet i SodaStream-malet fortsatter EU-domstolen att tillampa
de principer som fastslagits i Viking Gas-malet. Enligt min mening kan detta
rent praktiskt fa betydelse for aktérer som sysslar med bade aterfyllning,
ateranvandning och reparationer av konsumerade varor. Avgorandena
innebar visserligen inte att det ar forbjudet att aterfylla och ateranvanda
konsumerade produkter. Det gar emellertid att ifragasatta huruvida de villkor
som uppstélls av EU-domstolen &r rimliga eller kan anses alltfor hogt stallda.
Tredje man alaggs namligen en omfattande undersokningsplikt for att inte

riskera att gora sig skyldig till varumérkesintrang.

Avgorandena kan dven anses problematiska ur ett perspektiv av cirkular
ekonomi och EU:s mal om att skapa forutsattningar for ett cirkulart samhélle.
For att uppna ett cirkular samhalle &r det viktigt att skapa forutsattningar for
just reparation och ateranvandning och det gar att ifragasatta huruvida EU-
domstolen bidrar till detta. Enligt min mening ar det ocksa intressant att EU-
domstolen Gver huvud taget inte namner principen om hallbar utveckling.
Detta géller séarskilt uttalandet om att hansyn ska tas till gdngse praxis inom
den aktuella branschen och huruvida konsumenter ar vana vid att sddana
flaskor  aterfylls av  andra  aktérer &an den  ursprungliga
varumarkesinnehavaren. For att kunna stélla om till ett cirkulart samhélle
kravs att ateranvandning och reparationer blir mojligt inom fler branscher &n
endast de som idag anses vara gangse pa marknaden. Faktum &r att
reparationer och ateranvandning maste vara tillatet inom alla branscher for att
det ska vara mojligt att stélla om till ett cirkul&rt samhélle. Detta &r ett synsatt

som EU-domstolen inte forefaller ta stallning till.

5.9 Sammanfattning

Pa fragan om nar en varumarkesinnehavare har skalig grund att forbjuda
konsumtion enligt 1 kap. 12 § 2 st. VmL, artikel 15.2 i VmDir och artikel 15.2
i VmF kan foljande konstateras. Genom EU-domstolens réttspraxis har flera

villkor for nér det kan anses foreligga skalig grund utvecklats. Att varornas
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beskaffenhet har andrats eller forsdmrats utgor enligt EU-domstolen endast
exempel pa nar skalig grund kan foreligga. Aven sadan anvandning som kan
hénforas till varans abstrakta egenskaper kan utgdra skalig grund for att

motsatta sig konsumtion.

Genom EU-domstolens rattspraxis kan en innehavare av ett varumarke ha
skalig grund att motsitta sig konsumtion pa grund av foljande

omstandigheter:

- Nar en aterforsaljare gor reklam for varorna pa ett sadant satt som
andrar eller forsémrar varornas abstrakta beskaffenhet. Detta galler
om det efter en intresseavvdgning kan konstateras att,
varumarkesinnehavarens berattigade intresse av att skyddas mot
aterforsaljare som anvander varumarket i sin reklam pa ett satt som
kan skada varumarket, vager tyngre an aterforsaljarens intresse av att

go6ra reklam for varorna.

- Né&r tredje mans anvandning av varumarket i sin reklam ger
konsumenter intrycket av att det foreligger ett ekonomiskt samband
mellan parterna. Detta galler sarskilt nar reklamen ger intrycket av att
aterforsaljarens ~ foretag  ingdr i  varumarkesinnehavarens
aterforsaljarorganisation eller det foreligger ett sarskilt samband

mellan parterna.

- Nar en aterforsaljare anvéander ett kdnnetecken som &r identiskt med
eller liknar det ndmnda varumarket vid annonsering och detta kan
anses allvarligt skada varumarkets renommé eller ge intrycket av att
det foreligger ett ekonomiskt samband mellan aterforsaljaren och

varumarkesinnehavaren.

- Vid ot