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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
CHRISTINE STIX-HACKL

foredraget den S april 20011

Inledande anmirkningar

1. Forevarande mal giller dnnu en ging
frigan om konsumtion av varumirkesrit-
tigheter vid si kallade grd &terimporter
(parallellimporter).

2.1 detta sammanhang ombeds domstolen
att tolka begreppen samtycke och skilig
grund i artikel 7 i rddets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varu-
mirkeslagar?2 {nedan kallat varumirkesdi-
rektivet), Den nationella domstolen har i
sina utférligt formulerade tolkningsfragor
forst och framst fragat ur vilka omstindig-
heter man kan hirleda samtycke. I mal
C-414/99 har den nationella domstolen
ocksa fragat vad som ir sidan skilig grund
som enligt artikel 7.2 i varumérkesdirek-
tivet berittigar innehavaren av ett varu-
mirke att motsitta sig fortsatt marknads-
f6ring av varor.

1 — Originalsprék: tyska.
2— ECi'l;; 40, s. 1; svensk specialutgiva, omréde 13, volym 17,
s. 178.
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3. Domstolen har redan tvd gdnger haft
anledning att uttala sig om tolkningen av
artikel 7 i varumiarkesdirektivet i samband
med importer fran tredje land. I domen i
malet Silhouette 3 klargjorde domstolen att
artikel 7.1 utgér hinder mot att bestdm-
melser om internationell konsumtion inférs
i nationell lagstiftning. I domen i malet
Sebago och Maison Dubois* uttryckte
domstolen samma uppfattning och tillade
att konsumtion av de rittigheter som &r
knutna till ett varumirke endast foreligger
om sddant samtycke som avses i artikel 7.1
har limnats for varje exemplar av den vara
avseende vilken konsumtionen gors gil-
lande.

4, S4vitt jag kan se grundar sig de aktuella
tolkningsfragorna pa en uppenbart kritisk
instillning till att internationell konsum-
tion dr utesluten enligt varumirkesdirek-
tivet. 5 Avsikten med att utesluta interna-
tionell konsumtion &r att varumérkesinne-
havare inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomrddet (nedan kallat EES)
principiellt skall kunna motsitta sig import
till EES av varor som dr forsedda med deras

3—Dom av den 16 juli 1998 i madl C-355/96, Silhouette
International Schmied (REG 1998, s. 1-4799).

4 — Dom av den 1 juli 1999 i mal C-173/98, Sebago och Maison
Dubois (REG 1999, s. [-4103).

5 —Se ocksa den i detta hinseende likalydande artikel 13 i
ridets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, s. 1; svensk spe-
cialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3).
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varumirken. Rickvidden av principen om
konsumtion inom EES hinger f6ljaktligen
nidra ihop med hur begreppet samtycke
tolkas.

I — Bakgrund

Mal C-414/99

5. Kdranden i mélet vid den nationella
domstolen, Zino Davidoff SA (nedan kallat
Davidoff) &r innehavare av tvda varumir-
ken, Cool Water och Davidoff Cool Water,
som i Forenade kungariket dr registrerade
och anvinds for ett brett sortiment av
toalettartiklar och kosmetiska produkter.
Produkterna tillverkas fér Davidoff pa
licens och siljs av Davidoff eller fér Davi-
doffs rikning bade inom och utom EES.

6. Produkterna, deras férpackningar och
miérkningen av dem #r identiska 6ver hela
virlden oavsett var de siljs.

7. Davidoffs produkter dr forsedda med
tillverkningspartiets kodnummer. Denna
mirkning sker for att félja bestimmelserna

i direktiv 76/768/EEG €, som har inforlivats
med lagstiftningen i Férenade kungariket
genom Cosmetic Products (Safety) regula-

tions 1996 [1996 ars reglering om kosme-
tiska produkter (sdkerhet)], SI 2925/1996.

8. Svaranden i malet vid den nationella
domstolen, A & G Imports Ltd (nedan
kallat A & G), har inforskaffat lager av
Davidoffs produkter som ursprungligen
hade férts ut pd marknaden i Singapore
av Davidoff eller med Davidoffs samtycke.

9. A & G har dérefter importerat lagret till
gemenskapen, i detta fall till England, och
bérjat silja det dir. Det framgar av malet
vid den nationella domstolen att ifrigava-
rande varor skiljer sig fran andra produkter
med Davidoffs varumirken endast dérige-
nom att ndgon aktdr i varornas distribu-
tionskedja helt eller delvis har avldgsnat
eller raderat tillverkningspartiets kodnum-
mer.

10. Ar 1998 vickte Davidoff talan mot A
& G vid High Court of Justice (England
och Wales) och hdvdade dérvid bland annat
att importen till och férsiljningen i Eng-
land av de varor som A & G forvirvat i
Singapore utgjorde ett intrdng i Davidoffs
registrerade varumirken,

6—Ridcts dircktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om
til mrmnmi av medlemsstaternas lagstiftning om kosme-
tiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk specialutgdva,
omrdde 13, volym 5, s, 198).
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11. A & G gjorde gillande att importen
och forsiljningen hade, eller borde anses
ha, skett med Davidoffs samtycke pé grund
av det sitt pa vilket varorna hade forts ut
pd marknaden i Singapore. A & G &bero-
pade i detta hidnseende bestimmelserna i
artiklarna 7.1 och 5.1 i varumairkesdirek-
tivet.

12. Davidoff bestred att bolaget hade eller
kunde anses ha samtyckt till A & Gs
verksamhet och gjorde vidare gillande att
bolaget enligt artikel 7.2 i varumirkesdi-
rektivet hade skilig grund att motsitta sig
importen och marknadsféringen av pro-
dukterna. Denna grund bestod enligt Davi-
doff i att tillverkningspartiets kodnummer
helt eller delvis hade avldgsnats eller rade-
rats.

13. Den 18 maj 1999 avslog den nationella
domstolen ett yrkande om interimistiska
atgirder, eftersom den ansig att A & Gts
argument inte var uppenbart ogrundade.
Enligt den nationella domstolen gav malet
upphov till principiella frigor, sdrskilt
avseende rickvidden och verkan av bestim-
melserna i artikel 7.1 och 7.2 i varumirkes-
direktivet, vilka frdgor behovde besvaras
innan tvistefrigorna mellan parterna kunde
avgoras i den fullstindiga rittegdngen.

14. Den nationella domstolen har foljaktli-
gen stillt f6ljande fragor till domstolen:

1) Skall uttrycket *varor som med varu-
mirkesinnehavarens samtycke har
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forts ut pd marknaden i gemenskapen’
enligt direktivet tolkas sd, att det
innefattar samtycke som' givits savil
uttryckligen som underférstatt och
sdvil direkt som indirekt,

2) nir

ii)

varumirkesinnehavaren har givit
sitt tillstdnd eller samtycke till att
varor Overldts till en tredje man
under omstindigheter dir den sist-
namndes rittigheter till fortsatt
marknadsféring av varorna avgors
enligt det lands lag som dr till-
lamplig pd det avtal enligt vilket
den tredje mannen férvirvade
varorna, och

nyss nimnda lag tillater siljaren att
foreskriva inskrankningar i kopa-
rens fortsatta marknadsforing eller
anvindning av varorna men dven
foreskriver att tredje man har ritt
att marknadsféra varorna i alla
linder, dven inom gemenskapen,
sdvida inte innehavaren har fore-
skrivit eller I4tit foreskriva effek-
tiva inskrinkningar i koparens ritt
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till fortsatt marknadsféring av
varorna?

Om det enligt nimnda lag inte fore-
skrivs effektiva inskrinkningar av
tredje mans rdtc att marknadsfora
varorna, skall direktivet da rolkas s3,
att innehavaren presumeras ha sam-
tycke till att tredje man dirigenom har
forvarvat rite till fortsatt marknadsfor-
ing av varorna inom gemenskapen?

Om svaret pd friga B dr jakande,
ankommer det dd pi de nationella
domstolarna att med beaktande av
samtliga omstindigheter avgdra om
effektiva inskrdnkningar har foreskri-
vits fér tredje man?

Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas sa,
att alla dtgérder av tredje man som i
avsevird omfattning negativt inverkar
pé virdet, dragningskraften eller bilden
av varumirket eller de varor pa vilka
detta #r anbringat, utgor skilig grund
for varumirkesinnehavaren att mot-
sitta sig fortsatt marknadsforing av
sina varor?

5)

6)

Skall artikel 7.2 i direktiver tolkas si,
att den omstindigheten att tredje man,
hele eller delvis, avligsnar eller raderar
nagon mirkning pa varorna utgor
skilig grund f6r varumiérkesinnehava-
ren att motsitta sig fortsatt marknads-
féring av sina varor, ndr det inte ir
troligt att avldgsnandet eller raderandet
dsamkar allvarlig eller avsevird skada
fér varumirkets anseende eller for
anseendet for de varor som ir férsedda
med varumirket?

Skall artikel 7.2 i dirvektivet tolkas s8,
att varumirkesinnehavaren har skilig
grund foér att motsdtta sig fortsatt
marknadsforing av sina varor nir
tredje man, helt eller delvis, avligsnar
eller raderar tillverkningspartiets kod-
nummer pd varorna och avldgsnandet
eller raderandet medfér att varorna i
fraga

i) strider mot nigon del av en med-
lemsstats strafflag (som inte avser
varumidrken) eller

ii) strider mot bestimmelserna i
direktiv 76/768/EEG?”

I-8697



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT STIX-HACKL — MAL C-414/99—C-416/99

Malen C-415/99 och C-416/99

15. Levi Strauss & Co, ett bolag som har
bildats enligt lagstiftningen i staten Dela-
ware i Forenta staterna, innehar varumar-
kena LEVI’S och 501, vilka i Férenade
kungariket har registrerats bland annat for
jeans.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, ett bolag bildat
enligt lagstiftningen i England och Wales,
har frdn Levi Strauss & Co erhdllit licens
for de registrerade varumirkena sdvitt
avser tillverkning, import, forsidljning och
marknadsféring av bland annat Levi’s jeans
501. Bolaget siljer ifrdgavarande produkter
och har dven som ett led i ett selektivt
distributionssystem tilldelat manga andra
dterforsdljare licenser.

17. Tesco Stores Ltd och Tesco plc (nedan
gemensamt kallade Tesco), dr bolag som
bildats enligt lagstiftningen i England och
Wales. Tesco plc dr moderbolag till Tesco
Stores Ltd. Tesco tillhér de ledande stor-
marknaderna i Férenade kungariket med
forsidljningsstillen i hela riket. I Tescos
varusortiment ingdr klidesplagg av olika
slag.

18. Costco (UK) Ltd (nedan kallat Costco),
likasd ett bolag bildat enligt lagstiftningen i
England och Wales, siljer i Foérenade

I-8698

kungariket flera mirkesvaror, sirskilt kla-
desplagg.

19. Levi Strauss & Co och Levi Strauss
(UK) Ltd (nedan gemensamt kallade Levi)
har alltid vigrat att silja Levi’s jeans 501
till Tesco och Costco. Levi har ocksa vigrat
att ge dessa foretag ritt att vara aterfor-
siljare av ifrdgavarande produkter.

20. Tesco och Costco anskaffade darfor
dkta Levi’s jeans 501 av forsta kvalitet fran
flera andra leverantorer, sirskilt sidana
som importerar jeansen i friga fran linder
utanfor EES. De avtal som lag till grund for
Tescos och Costcos inkdp av jeansen inne-
holl ingen begrinsning av de marknader pad
vilka varorna fick siljas. De jeans som
Tesco kopte hade tillverkats av Levi eller
for Levis rikning i Forenta staterna, Mex-
iko eller Kanada och i férsta hand sélts i
dessa linder. De jeans som koptes av
Costco hade ocksd tillverkats i Forenta
staterna eller Mexiko.

21. Tescos och Costcos leverantdrer hade
kopt varorna direkt eller indirekt av auk-
toriserade Aterforsiljare i Mexiko eller
Kanada eller av grossister som regelméssigt
kopt jeansen av “uppsamlingshandlare”,
vilka agerar pa sd sitt att de uppsoker ett
flertal butiker och samtidigt képer sé
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mdnga kliddesplagg som méijligt for att silja
dessa vidare till grossister.

22. Ar 1998 vickte Levi talan mot Tesco
och Costco vid High Court of Justice
(England och Wales) med aberopande av
att svarandenas import och férsiljning av
ifrigavarande jeans utgjorde ett intring i
Levis till varumirket knutna rictigheter.

23. Tesco och Costco pastod i huvudsak att
de hade erhéllit oinskrinkt ritt att forfoga
dver jeansen. Levi 4beropade gentemot
detta sin marknadsforingspolitik, som inne-
bar att Levi i USA och Kanada siljer
jeansen till auktoriserade A&terforsiljare,
vilka i sin tur endast far silja jeansen till
slutliga konsumenter med risk fér att
leveranserna annars genast stoppas. I Mex-
iko sdldes jeansen delvis till auktoriserade
grossister pd villkor att de inte fick expor-
teras frdn Mexiko.

24. Mot denna bakgrund har den natio-
nella domstolen stille foljande frigor till
domstolen:

?1) Medfér tillimpningen av direktiv
89/104/EEG (nedan kallat direktivet)
att varumirkesinnehavaren, om varor

forsedda med ett registrerat varumirke
har sldppts ut pA marknaden i en stat
utanfor EES av varumirkesinnehava-
ren eller med hans samtycke och dér-
efter importerats till eller sdlts”inom
EES av tredje man, har rdtt att hindra
denna import eller f6rsdljning om han
inte uttryckligen och klart har samtyckt
till den, eller kan sddant samtycke vara
underforstate?

Om svaret pa fraga 1 4r att samtycke
kan vara underforstate, kan di detta
samtycke hirledas ur den omstindig-
heten att varorna har sdlts av inneha-
varen eller fér hans riakning, utan att
det i avtal har foreskrivits inskrink-
ningar som férbjuder vidarefrsiljning
inom EES och som #r bindande fér den
forste koparen och for alla foljande
képare?

Om varor forsedda med ett registrerat
varumirke av varumirkesinnehavaren
har férts ut pd marknaden i en stat
utanfoér EES,

A) ivilken utstrickning ir det relevant
eller avgdrande for fragan om det
foreldg samtycke av innehavaren
till att fora ut dessa varor pa

I-8699
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marknaden inom EES i den mening
som avses 1 direktivet nir

a)

den person som slipper ut
varorna pad marknaden (utan
att vara en godkind aterfor-
sdljare) gor detta med kdnne-
dom om att han 4r laglig 4gare
av varorna och det inte pa
dessa varor anges att de inte
fir slippas ut pid marknaden
inom EES och/eller

den person som slipper ut
varorna p& marknaden (utan
att vara en godkind aterfor-
sdljare) gor detta med kédnne-
dom om att varumirkesinne-
havaren motsitter sig att dessa
varor slipps ut pd marknaden
inom EES, och/eller

den person som slipper ut
varorna pd marknaden (utan
att vara en godkind Aterfor-
siljare) gor detta med kinne-
dom om att varumirkesinne-
havaren motsitter sig att dessa
varor sldpps ut pd marknaden
av ndgon annan 4n en godkdnd
aterforsiljare, och/eller

d) varorna har képts hos god-

kinda 4aterforsiljare 1 en stat
utanfér EES och varumirke-
sinnehavaren har upplyst dessa
godkinda dterférsaljare om att
han motsitter sig att varorna
siljs for vidareforsiljning, men
dessa godkinda acerforsiljare i
avtalen med sina kopare inte
har féreskrivit ndgon inskréank-
ning avseende det sitt pd vilket
varorna kan avyttras, och/eller

varorna har kopts hos god-
kinda Aterforsiljare i en stat
utanfér EES och varumirke-
sinnehavaren har upplyst dessa
godkinda aterforsiljare om ate
de nidmnda varorna var
avsedda att siljas till dterfor-
siljare i denna stat utanfér EES
och inte fick siljas for export,
men dessa godkidnda aterfor-
sdljare i avtalen med sina
képare inte har foreskrivit
nigon inskrinkning avseende
det sdtt pd vilket dessa kan
avyttra varorna, och/eller

varumirkesinnehavaren har,
eller inte har, meddelat alla
senare kopare av varorna (det
vill siga képarna som befinner
sig i ledet mellan den person
som forst koper varorna av
innehavaren och den person
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som sldpper ut varorna pi
marknaden i EES) att han mot-
siatter sig férsdljning av
varorna for vidareforsiljning,
och/eller

g) varumirkesinnehavaren har,
eller inte har, i avtal foreskrivit
en inskrinkning som ir lagligt
bindande fér den forste képa-
ren och avser férbud mot for-
siljning for vidareforsiljning
till ndgon annan 4n den slutlige
konsumenten?

B} 4r svaret pa frdgan huruvida inne-
havaren har samtycke eller ¢j till att
dessa varor sldpps ut pd markna-
den i EES i den mening som avses i
direktivet beroende av en eller flera
ytterligare faktorer och i sd fall
vilka?”

Il — Tillimpliga bestimmelser

25. Artikel § i varumirkesdirektivet har,
sdvitt nu dr av intresse, foljande lydelse:

*1, Det registrerade varumirket ger inne-
havaren en ensamritt. Innehavaren har rétt
att férhindra tredje man, som inte har hans
tillstdnd, att i naringsverksamhet anvinda

a)

tecken som ir identiska med varumir-
ket med avseende pd de varor och
tjinster som 4r identiska med dem for
vilka varumirket 4r registrerat,

3. Bl.a. kan foljande forbjudas enligt
[punkt] 1...

a)

c)

bt
.

Att anbringa tecknet pd varor eller
deras férpackning.

Att utbjuda varor till f6rsiljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem for dessa
dndamal eller utbjuda eller tillhanda-
hélla tjanster under tecknet,

Att importera eller exportera varor
under tecknet.

I-8701
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26. 1 artikel 7 i varumirkesdirektivet fore-
skrivs under rubriken ”Konsumtion av de
rdttigheter som dr knutna till ett varu-
mirke” féljande:

1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt
att férbjuda anvindningen av varumirket
for varor som av innehavaren eller med
hans samtycke har f6rts ut pA marknaden
under varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren
har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sirskilt nir
varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsdmrats efter det att de har forts ut pa
marknaden.”

Genom EES-avtalet (artikel 65.2, jimford
med punke 4 i bilaga XVII)7 erholl arti-
kel 7.1 foljande lydelse: ”Ett varumairke
ger inte innehavaren ritt att forbjuda
anvindningen av varumirket fér varor
som av innehavaren eller med hans sam-
tycke har forts ut i en avtalsslutande
[stat].”

7 — IlilGT L3;, 1994, s. 3; svensk specialutgdva, omride 2, volym
,s. 37,
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III — Bedémning

27. P4 grund av den nationella domstolens
utforliga formulering av tolkningsfrgorna
synes det vara lampligt att fradgorna inte
behandlas i ordningsfsljd, utan tas upp i ett
systematiskt sammanhang {6r att man skall
bittre kunna forstd de ridttsliga problem
som #dr den gemensamma kirnan i dem.
Frigorna A—C i mal C-414/99 och samt-
liga frigor i malen C-415/99 och C-416/99
giller innebérden av begreppet samtycke i
artikel 7.1 1 varumirkesdirektivet. Aven
om detta inte direkt kan utldsas av tolk-
ningsfrdgorna framgar det dock av sam-
bandet med de problem avseende konsum-
tion av rittigheter som har angetts. Fra-
gorna D—F i mal C-414/99 avser tolkning
av artikel 7.2 i samma direktiv. Eftersom
deras betydelse for avgdrandet dr beroende
av svaret pd den forsta delen av frdgorna,
skall jag forst behandla detta.

28, Parterna i mdlen vid den nationella
domstolen samt Férbundsrepubliken Tysk-
land, Republiken Frankrike, Republiken
Italien, Republiken Finland, Konungariket
Sverige, EFTA:s 6vervakningsmyndighet
och kommissionen har avgett skriftliga
yttranden som delvis 4r mycket utforliga.
Med undantag av Italien, Finland och
Sverige har de ocksd alla varit foretridda
vid den muntliga férhandlingen. I det
foljande kommer jag endast att behandla
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vad som har anforts i den méan argumenta-
tionen kriver det.

29. A & G, Tesco och Costco (nedan
gemensamt kallade parallellimportérerna)
har sammanfattningsvis féresprakat en vid-
strickt tolkning av begreppet samtycke,
formodligen for att ldtrare kunna hirleda
en konsumtion av varumérkesrittigheterna
ur omstindigheterna i det enskilda fallet.
Davidoff och Levi har som férsvar for sin
selektiva marknadsféringspolitik huvud-
sakligen dberopat domstolens hittillsva-
rande rdttspraxis. Ovriga parter har, med
utgdngspunke i principen om konsumtion
inom hela gemenskapen men likvdl med
olika instillning till nédvindigheten av en
rdttspolitisk kritisk analys av denna prin-
cip, framfér allt diskuterat rickvidden av
begreppet samtycke, dock utan att kunna
enas om ndgot klart kriterium,

A — Tolkning av artikel 7.1 i varumiirkes-
direktivet

30. Fragan i malet &r om det samtycke som
avses i artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
skall betraktas som ett nationellt eller ett
gemenskapsriteslige rdtesbegrepp.

31. Jag skall forst behandla skil som kan
tala for en tolkning ur nationell synvinkel.
Dessa kan sammanfattas i olika grupper av
argument: principiellt avvisande av den
gemenskapsrittsliga lagstiftningskompe-
tensen, synpunkter avseende den interna-
tionella privatrdttens kollisionsregler och
avsaknad av en gemenskapsrittslig till-
ndrmning av medlemsstaternas avtals- och
sakritt. Dirfor skall jag borja med att
behandla gemenskapens lagstiftningskom-
petens innan jag behandlar kollisionsreg-
lerna och de materiellrdttsliga aspekterna,

1. Betydelsen av artikel 7.1 i varumaérkes-
direkeivet f6r bedémningen av konsumtion
av varumirkesrittigheter vid import fran
tredje land

32. Den italienska regeringen hay, p& denna
punkt med instimmande av den franska
regeringen, framhallit att varuméarkesrittig-
heter inom EES inte kan konsumeras med
tillimpning av en gemenskapsrittslig
bestimmelse, om ifrdgavarande produkter
forsta gdngen har férts ut pd marknaden
utanfér EES av varumirkesinnehavarna
eller med samtycke av dessa. Huruvida
det i sddana fall kan antas foreligga sam-
tycke till att varorna f6rs ut pd marknaden i
EES ir en fraga vars svar dr beroende av
om det finns nagot avtal om ritt att férfoga
dver varorna och som skall avgoras enligt
nationell ritt, I detta hinseende har paral-
lellimportorerna dven gjort gillande att det
finns en territorialitetsprincip enligt vilken
gemenskapen mdste dverldta regleringen av
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handeln med tredje land till medlemssta-
terna, medan varumirkesdirektivet enbart
syftar till att uppritta den inre marknaden
och sikerstilla dennas funktion.

33. Dessa argument har domstolen redan
behandlat i domen i malet Silhouette.3
Domstolen faststillde i den domen att
varumirkesdirektivet inte kan uppfattas sa
att det limnar medlemsstaterna utrymme
att i sin nationella lagstiftning foreskriva
konsumtion av varumirkesrittigheten for
varor som har forts ut pd marknaden i
tredje land. Domstolen fann det dérvid vara
av avgoérande betydelse att direktivet vis-
serligen antagits pd grundval av arti-
kel 100a i EG-férdraget (nu artikel 95 EG
i dndrad lydelse) men likvil uttdmmande
reglerar vissa fragor, sdrskilt konsumtion av
varumirkesrittigheter.

34. Enligt nimnda dom?® medfér artik-
larna 5—7 i varumirkesdirektivet en full-
standig harmonisering av reglerna om de
rittigheter som dr knutna till ett varu-
mirke. Varumirkesdirektivet reglerar folj-
aktligen konsumtionen av dessa rittigheter
inom hela gemenskapen oavsett var de
varor som dr forsedda med varumirket
forsta gangen fordes ut pd marknaden.

8 — Punkt 20 och foljande punkter {(ovan fotnot 3).
9 — Ibidem, punkr 25.
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35. 1 samma dom konstaterade domstolen
ocksa att artikel 7, d4ven om den kunde
tolkas s3 att den foreskrev viss rittsverkan
for det fall att ifrigavarande varor hade
forts ut pd marknaden utanfér EES, inte ér
avsedd att reglera relationerna mellan med-
lemsstaterna och tredje land, “utan att
definiera de rittigheter som tillkommer
varumirkesinnehavarna inom gemenska-
pen”.10 Det dr alltsd inte forbjudet for
gemenskapslagstiftaren att inte utesluta
rdttsverkningar inom gemenskapen, dven
vid marknadsféring utanfér gemenskapen
eller EES, om detta 4r nodvandigt for ate
uppna syftet med direktivet, som framfor
allt 4r att genom en gemenskapsrittslig
tillndrmning av lagar om varumirkesskydd
uppritta en inre marknad och sikerstilla
dennas funktion. Den omstindigheten att
ifrdgavarande varor forst har forts ut pd
marknaden utanfér EES utgor ddrfor inte
hinder mot en tillimpning av varumirkes-
direktivet.

36. Utan att betydelsen av varumirkesdi-
rektivet i dess helhet har ifrdgasatts har det
dock bestridits att bestimmelserna i arti-
kel 7.1 kan tillimpas for att bedéma kon-
sumtionen av varumirkesrittigheter vid
parallellimporter frin tredje land, varvid
som argument har anforts att en tvist om
intrang i sidana rattigheter i forsta hand
skall avgoras enligt artikel 5 i varumaérkes-
direktivet och med beaktande av det i
denna artikel angivna villkoret “avsaknad
av tillstdnd”, medan artikel 7 utgdr hinder
mot att varumirkesinnehavaren ger ett

10 — Ibidem, punkt 29.
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samtycke som inte giller 6verallt inom —
men inte utanfor — EES.

37. Det forblir dock oklart varfor uttrycket
“avsaknad av tillstdnd” i artikel 5.1 inte
skulle exakt motsvara det samtycke som
avses i artikel 7.1. Man kan inte heller
urskilja ndgon faktisk skillnad mellan dessa
tvad uttryck, sdrskilt som bestimmelserna
har ett ndra funktionellt samband med
varandra. Savitt avser systematiken i varu-
markesdirektivet anmarkte generaladvoka-
ten Jacobs redan i madlet Silhouette att
?[a]rtikel 7.1 utgdr ett undantag fran de
rittigheter som tillkommer varumirkesin-
nehavaren enligt artikel 5.1”.11 Artikel 7.1
i varumirkesdirektivet utgoér dirfoér en
begrinsning av de oinskrinkta rittigheter
som foljer av artikel 5.1.

38. Det torde ddrmed alltsd kunna konsta-
teras att det, d4ven om ifrdgavarande varor i
respektive fall forsta gdngen fordes ut pé
marknaden i tredje land av varumirkesin-
nehavaren eller med dennes samtycke, inte
finns anledning att hysa ndgot allvarlige
tvivel om att artikel 7.1 i varumérkesdi-
rektivet har en avgérande betydelse for
bedémningen av frdgan om varumirkesin-
nehavarens rittigheter inom EES har kon-

11 — Forslag till avgdrande av den 29 januvari 1998 i mél
C-355/96, punkt 34 (ovan fotnot 3).

sumerats eller inte. Réttsfrdgan dr dirfor
koncentrerad till problemet om nationell
rdtt eller gemenskapsritt skall tillimpas vid
bedémningen av frdgan om det foreligger
samtycke enligt konsumtionsprincipen eller
inte.

2. Samtycke som nationellt rdttsbegrepp

39. Om samtycket skall beddmas enligt
nationell ritt méste f6rst undersokas vilken
nationell lagstiftning som skall liggas till
grund for tolkningen. Foljaktligen spelar
den preliminira fragan om kollisionsregler
enligt den internationella privatritten i
detta fall en visentlig roll f6r tolkningen
av begreppet samtycke. Parterna vid den
nationella domstolen har emellertid vitt
skilda 4sikter dven betriffande denna fraga.

a) Vilken nationell lagstiftning skall l:iggas
till grund f6r tolkningen?

40. I mal C-414/99 har man uppenbarligen
utgatt ifrdn att begreppet samtycke i arti-
kel 7.1 i varumirkesdirektivet skall tolkas
enligt den nationella lagstiftning som #r
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tillimplig pa det forsta avtaler 12 i distribu-
tionskedjan. Enligt denna uppfattning
skulle foljaktligen det samtycke till varor-
nas utslippande pd marknaden som avses i
artikel 7.1 motsvara den viljeyttring som
leder till det forsta avtal som ingas. Enligt
den nationella domstolens beslut om hin-
skjutande har avtalsparterna kommit dver-
ens om att tysk rdct skall tillimpas. Pa
grund av en bevisregel enligt lex fori — den
engelska lagstiftningen — som innebir att
utlindsk ritt presumeras vara identisk med
engelsk ritt om inte parterna har dberopat
att den utlindska ritten har ett annat
innehill, har den nationella domstolen
emellertid inte grundat sina dverviganden
pd den mellan parterna avtalade —
tyska — lagstiftningen, utan pd lex fori.
Av tolkningsfriga B i mal C-414/99 kan
slunda utldsas att den nationella dom-
stolen bedomer samtycket enligt den lag-
stiftning som ar tillimplig pd det forsta
avtalet i distributionskedjan, medan paral-
lellimportérerna i milen C-415/99 och
C-416/99 har framhillit — utan att pa
denna punkt ha blivit motsagda — att de
har férvirvat dganderitten till de produk-
ter som 4r forsedda med varumaérket, utan
att deras ritt att forfoga 6ver dessa Gver
huvud taget har begrinsats.

41. Vilken lagstiftning som skall tillimpas
pa tolkningen av begreppet samtycke och
om eventuellt flera lagstiftningar skall
beaktas, beroende pa antalet avtal i distri-
butionskedjan, forblir dirfér en Gppen
fraga. Ett svar pd denna friga forutsitter
att det finns en — nationell eller gemen-

12 — 1 detta forslag omfattar det hir anvinda utirycket aveal
varje rittshandling varigenom ritten att omedelbart for-
foga &ver de varor som dr forsedda med varumirket
Sverlats till tredje man,
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skapsrittslig — kollisionsregel. En sadan
regel kan emellertid i sin tur endast fast-
stillas under férutsittning att den natio-
nella bestimmelse varigenom artikel 7.1 i
varumirkesdirektivet har genomférts till-
hor en viss kollisionsnorms referensled, det
vill siga att den har kvalificerats i den
mening som avses i den internationella
privatritten. Detta visar att det dr oméjligt
att utan en mera ingiende motivering rolka
begreppet samtycke i artikel 7.1 enligt den
nationella lagstiftning som &r tillimplig pa
det forsta avtalet i distributionskedjan.

42. Redan av ordalydelsen i artikel 7.1
framgér att samtycke i varumirkesdirek-
tivets mening inte dr detsamma som den
viljeyttring som leder till avtalets ingdende.
Enligt ordalydelsen giller artikel 7.1 ndm-
ligen varor “som av [varumirkes]inneha-
varen eller med hans samtycke har forts ut
pa marknaden under varumirket...”. Om
varumirkesinnehavaren sjilv har fort ut
varorna pa marknaden méste det emellertid
ocksi finnas ett avtal och ddrmed en mot-
svarande viljeyttring av honom, varfér man
dven i detta fall mdste utga ifrdn att den
viljeyttring som ligger till grund for avtalets
ingdende dr identisk med den viljeforklar-
ing som medfér konsumtionen. Om denna
uppfattning godtas dr det emellertid svért
att se varfor artikel 7.1 skiljer mellan den
situation di varumirkesinnehavaren sjilv
for ut varorna pd marknaden och den da
utslippandet sker med hans samtycke,
eftersom han i bida fallen har uttryckt en
vilja. Det ter sig dédrfor inte rimligt att
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generellt utgd ifrdn att ett samtycke i
varumiérkesdirektivets mening 4r helt iden-
tiskt med den vilja som kommer till uttryck
genom avtalets ingdende.

43, Slutsatsen att den lagstiftning som #r
tillimplig pd avtalet dr avgorande dras
uppenbarligen av den identitet mellan
samtycke till ett avtals ingdende och sam-
tycke till utslippande av varor pd markna-
den i direktivets mening, som med hinsyn
till ordalydelsen i de uttryck som anvinds
ar tdnkbar, utan ndgon nirmare understk-
ning av samtyckets innebérd och funktion
enligt artikel 7.1,

44, Tolkningen av begreppet samtycke ur
nationellt perspektiv kan emellertid inte
heller ske utan beaktande av den kvalifika-
tion enligt den internationella privatritten
som dr nddvindig for att bestimma kolli-
sionsregeln. Aven om kvalifikationen skall
goras enligt den lex fori 13 som ir tillamplig
médste den trots detta likvil ocksd ske med
beaktande av varumirkesdirektivet, efter-
som varumirkesskyddet, sdvitt nu dr i
fraga, genom detta har fullstindigt harmo-
niserats och den nationella lagstiftningen

13 — H. Batiffol/P. Lagarde, Droit international privé, Bd 1, 8.
uppl., 1944, punit 293,

dirfor skall tolkas mot bakgrund av det-
samma. 4 Aven om detta endast sker inom
ramen f6r kvalifikationen av kollisionsre-
geln enligt den internationella privatritten
maste inneborden av begreppet samtycke
undersokas.

45. Som en prelimindr slutsats i denna del
kan konstateras att en sjilvstindig tolkning
av begreppet samtycke i varje fall torde
vara nddvindig fo6r att kollisionsregeln
skall kunna kvalificeras enligt den inter-
nationella privatritten.

46. Aven andra synpunkter talar emellertid
emot parallellimportdrernas uppfattning.
Foérutom motiveringen att avtalsstatutet
ger parterna frihet att vilja lagstiftning
skulle man ndmligen i detta fall pa grund av
det stora antalet avtal i distributionskedjan
ocksa behova diskutera om och eventuellt
pd vilka villkor samtycke kan hirledas ur
flera sddana avtal och i s& fall ur vilka.
Detta skulle emellertid innebéra risk for att
internationell konsumtion i strid med varu-

14 — Detta dr fast rdtspraxis. Se till exempel dom av den
25 februari 1999 i mdl C-131/97, Carbonari (REG 1999,
s. I-1103), punkt 48: "Sisom framgdr av domstolens fasta
rittspraxis Ar den nationella domstolen, vid tillimpningen
av nationell riitt och i synnerhet de bestimmelser i en
nationell lag som, liksom i tvisten vid den nationella
domstolen, har inforts sirskilt f6r ate inforliva et direktiv,
skyldig ate s3 langt det dr mojligt tolka den nationella
ritten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte,
for att dirigenom uppnd det resultat som efterstrivas
genom direktivet och siledes handla i dverensstimmelse
med artikel 189 tredje stycker i EG-fordraget (se dom av
den 13 november 1990 i mdl C-106/89, Marleasing,
REG 1990, s. 4135, punkt 8, svensk specialutgdva, volym
10, och av den 16 december 1993 i mal C-334/92, Wagner
Miret, REG 1993, s. 6911, punkt 20, svensk specialut-
giva, volym 14, s, 477).”
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mirkesdirektivets syften “aterinférdes” 15
genom att det i slutdnden sannolikt alltid
skulle bli mojligt att anse att samtycke har
getts.

47. Mot denna bakgrund skall anmirkas
att parallellimportérernas dberopande av
parternas frihet att vilja lagstiftning och
gemenskapsrittens territoriella tillimp-
ningsomrade delvis liknar vad som anfor-
des av svaranden i mélet Ingmar. 16 Savitt
avser parternas frihet att vilja lagstiftning
dberopade svaranden i det malet vid den
nationella domstolen sirskilt konventionen
av den 19 juni 1980 om tillaimplig lag pa
avtalsforpliktelser. 17

48. Mélet Ingmar gillde huvudsakligen
frigan huruvida rddets direktiv av den
18 december 1986 om samordning av
medlemsstaternas lagar rorande sjdlvstin-
diga handelsagenter 18 var tillimplige pa ett
avtal med en handelsagent som pa grund av
parternas lagval reglerades av lagstift-
ningen i ett tredje land, nir den sjilvstidn-
dige handelsagenten visserligen utévade sin
verksamhet i en medlemsstat men huvud-
mannen var etablerad i nimnda tredje land.
I det maélet dberopades ocksa i huvudsak
parternas frihet att vilja tillimplig lag och
gemenskapsrittens territoriella tillimp-
ningsomrade.

15 — % i detta hinseende domen i malet Silhouette (ovan fotnot

16 ~ Dom av den 9 november 2000 i mal C-381/98, Ingmar
(REG 2000, s. I-9305).

17 ~— EGT L 266, s. 1.

18 — EGT 113882, s. 17; svensk specialutgdva, omrdde 6, volym
2,s. 150.
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49, 1domen i malet Ingmar fann domstolen
att direktiv nr 86/653/EEG var tillimpligt
pa grund av de faktiska omstindigheterna.
Dirvid anmirkte domstolen forst att
avtalsparternas frihet att vilja tillimplig
lag upphor att gilla endast om det finns
tvingande bestimmelser. 1 Darefter disku-
terade domstolen om frigan huruvida
bestimmelserna #r av tvingande karaktir
skall bedomas enligt gemenskapsritten
eller enligt nationell ritt.2° Mot bakgrund
av ifrdgavarande direktivs skydds- och
harmoniseringssyfte fastslog domstolen
slutligen att direktivet skulle tillimpas nir
handelsagenter utdvade sin verksamhet
inom gemenskapen, utan att beakta var
huvudmannen 4r etablerad. 2!

50. Detta resonemang kan tillimpas ocksa
i forevarande mal. Varumirkesdirektivet
avser bland annat harmonisering av varu-
mirkesskyddet men syftar & andra sidan
ocksa till att sdkerstilla den inre markna-
dens funktion, Av detta forhallande kan
man i enlighet med domen i malet Ingmar
dra slutsatsen att det genom gemenskaps-
ritten harmoniserade varumirkesskyddet,
som begrinsar konsumtionen av de rittig-
heter som 4r knutna till varumarket till de
fall di de varor som #r forsedda med
mirket pd de foreskrivna villkoren har
forts ut pd marknaden i gemenskapen eller
EES, skall tillimpas oavsett vilken nationell
lagstiftning som dr tillimplig pd avtalet.
Om fragan huruvida villkoren f6r ett sam-
tycke enligt artikel 7.1 i varumérkesdirek-

19 — Punkterna 15 och 16 {ovan fotnot 16).
20 — Ibidem, punkterna 17—19.
21 — Ibidem, punkterna 24 och 25.
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tivet 4r uppfyllda skulle avgsras enligt den
lag som dr tillimplig pd avtalet skulle
varumirkesskyddets omfattning nimligen
bli beroende av olika nationella lagstift-
ningar, vilket skulle strida mot direktivets
harmoniseringssyfte.

51. Som prelimindr slutsats i denna del
skall alltsd konstateras att fragan nir
konsumtion av varumirkesrittigheter
enligt artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
foreligger skall avgdras utan hinsynsta-
gande till vilken lagstiftning som 4r ill-
limplig pa avtalet.

52. Mot denna bakgrund behover jag bara
i andra hand behandla parallellimportdrer-
nas materiellrdttsliga argumentation.
Denna bersér bade avtalsfrdgor och
sakrittsliga fragor.

b) Den nationella avtalsrittens betydelse
for begreppet samtycke

53. Frdn avtalsritislig synpunkt har par-
terna framfor allt aberopat dels avsaknaden
av gemenskapsrittslig harmonisering av

avtalsritten, dels behovet av en enhetlig
tolkning av samtycke i nationell rite. Den
tyska regeringen har sdlunda understrukic
att varumirkesdirektivet inte innehaller
ndgon bestimmelse om hur avtal skall
ingds eller viljeférklaringar avges. Den
svenska regeringen har anlagt ungefir
samma synsitt. EFTA:s 6vervakningsmyn-
dighet har tillagt att en autonom 22 tolkning
av begreppet samtycke skulle kunna dven-
tyra begreppets enhetlighet i nationell ritt.

54. Dessa argument saknar i sig inte fog
men dr i detta sammanhang inte helt éver-
tygande. De grundar sig nimligen uteslu-
tande pa att identiska uttryck anvinds for
att beteckna samtycke i varumirkesdirek-
tivets mening och samtycke enligt nationella
lagstiftningar, 23 En sddan tolkning enbart
enligt ordalydelsen och utan en foregdende
teleologisk analys kan emellertid inte leda
till malet.

55. Som principiell invindning skall forst
och framst anforas att den tyska regeringen
har stétt sitt pastdende pd f6rutsdttningen
att samtycke enligt artikel 7.1 utgor en
viljeforklaring i enlighet med den tyska
civilriittens allmdnna lira om rittshand-
lingar. En sddan analys blir troligen alltfor
beroende av den nationella ridttens sér-

22 — Autonom anviinds hir och i det foljande i betydelsen
gemenskapsritislig, utan hinsyn till ordets berydelse i
nationell lagstiftning.

23 — Se ovan punkt 43 i detta forslag.
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skilda utformning. Alla rdttsordningar har
nimligen inte en allmin ldra om rittshand-
lingar, och dessutom kan en sddan ocksa
ingd i obligationsritten. Oberoende av
denna invindning, som giller systematiken,
kan man #ven pdvisa en svarighet med
avseende pd innehdllet, En tolkning av
begreppet samtycke som en rittshandling
enligt olika nationella lagstiftningar kan
inte tillgodose varumirkesdirektivets har-
moniseringssyfte, eftersom det enligt vissa
rittsordningar inte dr den vilja som har
uttalats utan den i avtalet inherenta viljan
som ir avgorande.2* Det skulle emellertid
strida mot varumirkesdirektivets harmoni-
seringssyfte om varumirkesskyddets rick-
vidd sdvitt avser villkoren fér konsumtion
av de till varumirket knutna rittigheterna
ytterst skulle vara beroende av olika tolk-
ningar enligt de nationella rittsordning-
arna. 25 Slutligen kan en tolkning som
enbart tar hinsyn till den form i vilken
samtycket ges inte heller férklara varfor
artikel 7.1 skiljer mellan tva olika slag av
utslippande pd marknaden, eftersom varu-
mirkesinnehavarens samtycke ju i s
mycket hogre grad dr en forutsdttning nir
denne sjilv for ut varorna pd marknaden. 26

56. Aven antagandet att det i nationell ritt
alltid finns ett enhetligt begrepp grundar sig

24 ~— Se, endast betriffande Frankrike, Starck, B., Roland, H.,
Borger, L., Droit civil; — les obligations, Bd 2: Contrat, 6.
uppl., 1998, punkt 184 med ytterligare hinvisningar.

25 — Se ovan punkt 50 i detta forslag.
26 — Se ovan punkt 42 i detta forslag.
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allt for mycket pa en nationell, ibland dock
ingalunda enhetlig, betydelse av begreppet,
utan tillrickligt beaktande av begreppets
innebérd och funktion.,

57. Endast en tolkning med utgdngspunkt i
direktivets syfte kan ge ett svar som tar
tillborlig hinsyn till innebérden och funk-
tionen av det samtycke som avses i arti-
kel 7.1 i varumirkesdirektivet.

c) Den nationella sakrittens betydelse for
tolkningen av begreppet samtycke

58. Parallellimportérerna har ocksa dbero-
pat sakrittsliga argument och péstdtt att
sakritten inte omfattas av den gemenskaps-
rdttsliga harmonisering som skett genom
varumirkesdirektivet. De har dels foresla-
git en analogi med #garforbehall, dels
ocksd, sirskilt i malen C-415/99 och
C-416/99, aberopat omfattningen av de
rittigheter som har 6verlatits pd grund av
samtycke,

59. Analogin med #garférbehall innebir
huvudsakligen att enligt sakritten dr moj-
ligheten att 6verldta rittigheter, pd grund
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av intresset av sikra transaktioner, endast
begridnsad om rittsinnehavaren uttryckli-
gen har forbehallit sig rittigheterna. Denna
analogi antyder en restriktiv tolkning av
begreppet samtycke enligt vilken konsum-
tionen endast skulle vara utesluten om
varumirkesinnehavaren tidigare uttryckli-
gen har forbehdllic sig sina till varumiarket
knutna rittigheter.

60. En sddan analogi 4r inte dvertygande,
Samtycket till att féra ut de varor som ir
forsedda med varumiérket pd marknaden
giller inte dverldtelse av de rittigheter som
dr knutna till varumirket, utan utévandet
av dessa rittigheter. Om analogin skulle
godtas skulle rdtten till varumirket forlora
sin karaktir av ensamritt. Dessa skulle
nidmligen endast kunna utévas under fo1-
utsdttning att ett avtal om forlingning av
forbehdllet har ingdtts. Mot denna bak-
grund framstar parallellimportorernas krav
pa en skyldighet att marka ifrdgavarande
produkter visserligen som logisk men mot
bakgrund av vad jag i det foregdende har
anfort likval frimmande f6r systemet. Aven
om det féreslagna synsittet skulle accepte-
ras synes ett praktiske genomfsrande av
detta “varumirkesforbehdll”, i den
meningen att detta stdndigt mdste kunna
verifieras, emellertid knappast vara mojligt,
antingen pd grund av mojligheten rtill
ompaketering, till exempel av kosmetiska
artiklar, eller pa grund av produkternas art,
som till exempel i frdga om de i mélen
aktuella jeansen, varfor detta synsitt de
facto nastan alltid skulle leda till att
varumirkesinnehavaren antas ha gett sitt
samtycke och ddrmed medféra en dterging
till en internationell konsumtion av réttig-
heterna.

61. Parallellimportérerna bortser med sina
argument fér dvrigt fran att konsumtionen
inte kan avtalas bort av parterna. Konsum-
tionen #r en rittslig konsekvens av att det
foreligger vissa faktiska — objektiva —
omstindigheter, bland annat det hir
omtvistade samtycket.

62. Vad som anférts om skydd for den
sdljare som utgor sista linken i kedjan ir
inte heller 6vertygande. Denne erhaller inte
sjilva varumirkesrittigheten. Fradgan ar
enbart om han kan utnyttja de produkter
som #r férsedda med varumirket. Endast
inom denna ram kan fridgan om skydd for
berdttigade férvintningar uppkomma.

63. Slutligen synes inte heller argumenten
avseende dgarforbehdll och yttrandefrihet
vara sdrskilt barkraftiga., Aganderitten och
rdtten till yttrandefrihet hér visserligen i
egenskap av gmndlaggande rattigheter till
de allmanna principerna i gemenskapsrit-
ten. Eftersom dessa friheter enligt fast
rdttspraxis dven skall beaktas med avse-
ende pd sin funktion i sambhillet, kan det
inte uteslutas att utévandet av dem kan
begrdnsas pd det villkoret att begrins-
ningen verkligen svarar mot dndamadl av
allminintresse som gemenskapen strivar
efter, och att de i forhillande till indamaélet
inte utgdr ett oproportionerlige och oaccep-
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tabelt ingripande som skadar sjdlva kérnan
i de sdlunda garanterade rittigheterna. 2’
Det finns inte niagot som ger stdd for
antagandet att varumirkesdirektivet, som
syftar till att sikerstilla den inre markna-
dens funktion, innebir ett sidant dsidosit-
tande av proportionalitetsprincipen.

d) Preliminir slutsats i denna del

64. Av det anforda framgar klart att for-
soket att tolka begreppet samtycke enligt
nationell rite inte leder till ndgon tillfreds-
stillande losning. Det #r till en bérjan
oklart vilken nationell lagstiftning som
skall tillimpas. En forutsittning for att
frigan hdrom skall kunna besvaras dr
niamligen att den kvalifikation av konsum-
tionen som behovs for att faststilla kolli-
sionsregler sker enligt lex fori, med beak-
tande av varumirkesdirektivets ordalydelse
och syften, varfér det mdste utredas vad
direktivet i detta hinseende faktiskt inne-
bidr, Dessutom kan konstateras att den
omstindigheten att avtals- och sakritten
inte har harmoniserats genom gemenskaps-
ritten inte utgdr hinder mot ate det sam-
tycke som avses i artikel 7.1 i varumérkes-
direktivet tolkas enligt gemenskapsritten.

27 — Se sirskilt dom av den 28 april 1998 i mal C-200/96,
Metronome Music (REG 1998, s. 1-1953), punkt 21,
betriffande den nirbesliktade frigan huruvida ensamrite
enligt ridets direktiv 92/100/EEG av den 19 november
1992 om uthyrnings- och utliningsrittigheter och vissa
upphovstitten nirstiende rittigheter inom det immaterial-
rdttsliga omrddet (EGT L 346, s, 61) dr forenlig med
ritten att utdva ett yrke och dganderétten.
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65. Mot denna bakgrund bor inneborden
av det samtycke som avses i artikel 7.1
alltsd undersokas frdn gemenskapsritislig

synpunkt.

3. Samtycke som gemenskapsrittsligt
begrepp

66. Aven om man skulle godta vad som
anférts av foresprakarna for att begreppet
samtycke skall tolkas enligt nationell ritt dr
det, som jag redan har visat, inte méjligt att
hirigenom tillrackligt tydligt faststilla
inneborden av begreppet. Frigan blir folj-
aktligen i vad mdan en sjilvstindig tolkning
av begreppet samtycke i artikel 7.1 i varu-
mirkesdirektivet skulle vara till gagn for
att faststilla denna innebord.

a) Bestimmelsens ordalydelse

67. Inom ramen fér prévningen av en
tolkning som enbart grundar sig pa orda-
lydelsen av ifrdgavarande begrepp i direk-
tivet har jag redan visat att samtycket inte
ensamt kan motsvara den viljeyttring av
parterna som lett till avtalets ingdende,
eftersom en sddan tolkning inte skulle ta
tillricklig hinsyn till den skillnad mellan
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marknadsféring av varumirkesinnehavaren
och marknadsféring med dennes samtycke
som gors i artikel 7.1.28 Foér 6vrigt kan
man inte dra ndgon slutsats av att identiska
uttryck anvinds f6r att beteckna bade det
hir diskuterade begreppet samtycke och
samtycke i nationell ratt, D4rfér méste den
omtvistade bestimmelsens ursprung, syste-
matik och syfte undersékas.

b) Ursprunget till att samtycke #r ett
villkor 1 konsumtionsprincipen

68. Nir det giller varumirkesrittigheter
har konsumtionsprincipen enligt artikel 7.1
i varumirkesdirekeivet sitt ursprung i dom-
stolens rittspraxis avseende fradgan huru-
vida utdvandet av immateriella rittighe-
ter — diribland dven de réttigheter som &r
knutna till ett varumirke — #r forenligt
med den fria rorligheten f6r varor Enlige
domstolens dom i mélet Deutsche Gram-
mophon skulle det ”strida mot reglerna om
fri rorlighet f6r varor inom den gemen-
samma marknaden om en tillverkare av
ljudinspelningar som till f8ljd av en med-
lemsstats lagstiftning har exklusiv rdct att
bringa skyddade varor i omsittning ut-
dvade denna ritt for att inom en medlems-
stat foérhindra saluféring av varor som
bringats { omséttning i en annan medlenis-
stat av honom eller med hans godkiin-

28 — Sec ovan punkt 42 i detta forslag.

nande, med motiveringen att varorna inte
tidigare bringats i omsittning i den férst-
nimnda medlemsstaten” 2° (min kursiver-
ing).

69.1 senare domar har domstolen inte
ldngre fist vike vid forsiljningen, utan vid
utslippande pd marknaden. I domen i
mélet Centrafarm m.fl, mot Winthrop fast-
stillde domstolen sdlunda att det var ofér-
enligt med EG-fordraget “att innehavaren
av ett varumirke utdvar sin ritr att enlige
en medlemsstats lagstiftning férbjuda
marknadsféring i denna stat av en med
varumirket férsedd vara som av honom
sjilv eller med hans tillstdnd bar férts ut pd
marknaden i en annan medlemsstat” 30
(min kursivering). Ett avgérande domskil
var att varumirkesinnehavaren i annat fall
skulle f4 mojlighet att “avskirma de natio-
nella marknaderna och dédrigenom
begrinsa handeln mellan medlemsstaterna,
utan att en sddan begransning 4r nédvindig
for att tillforsikra honom det visentliga
innehallet i den ensamritt som fdljer av
varumirket”, 31

70. Savitt avser varumirkesrittigheter
utvidgade rittspraxis ddrmed grinserna
f6r konsumtionen pd si sitt att ett sam-
tycke till utslippande pa marknaden avsig
inte bara en medlemsstat utan marknaden i
hela gemenskapen.

29 — Dom av den 8 juni 1971 i mal 78/70, Deutsche Gram-
mophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgiva, volym
1, s, 575), punke 13.

30 — Dom av den 31 oktober 1974 i mil 16/74 (REG 1974,
s. 1183), punkt 1 i domslutet.

31 — Ibidem, punkterna 9—11.
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71. Begreppet samtycke anvindes i rétts-
praxis emellertid till en bérjan inte enhet-
ligt. Generaladvokaten Rémer hidnforde sig
i sitt forslag till avgérande infér domen i
malet Deutsche Grammophon 32 till varor
*som varumirkesinnehavaren eller ezt fore-
tag som stdr i beroendeférhallande till
honom har slippt ut pd marknaden i en
annan medlemsstat” (min kursivering).
Domstolen ersatte i sin dom dock kriteriet
beroendeférhillande, som den nationella
domstolen hade ndmnt i tolkningsfragan,
med kriteriet varumérkesinnehavarens god-
kdnnande.

72.1 domen i mélet Keurkoop anvinde
domstolen en formulering som tog hinsyn
till bada dessa kriterier. 33 T den domen fann
domstolen nimligen det avgérande vara att
ifrdgavarande produkt lagligen har forts
ut pd marknaden i en annan medlemsstat
av [varumirkes]innehavaren sjilv, med
dennes samtycke eller av en person som
stdr i ett rittsligt eller ekonomiske beroen-
deforhillande till honom” 34 (min kursiver-

ing).

73. Av de redovisade formuleringarna
framgdr redan tydligt att begreppet sam-
tycke inom ramen for den av domstolen
fastslagna konsumtionsprincipen inte hin-
for sig till varumirkesinnehavarens utta-
lade vilja att overldta rittigheterna, utan
snarare till frigan vem som kan tillskrivas
forsdljningen — eller utslippandet pé
marknaden — av de varor som ir férsedda

32 — Forslag till avgérande av den 28 april 1971 infér domen i
det ovan i fotnot 29 nimnda malet, punkt 1.

33 — Dom av den 14 september 1982 i mél 144/81 (REG 1982,
s. 2853; svensk specialutgdva, volym 6, s. 491).

34 — Ibidem, punkt 25.

I-8714

med varumadrket, 3% Det dr inte friga om att
anvinda samtycket till dverlatelse av rétten
att forfoga 6ver de varor som ar forsedda
med varumirket for att bedoma varumar-
kesinnehavarens mojlighet att aberopa sina
till varumirket knutna rédttigheter, utan
snarare om att faststilla huruvida utsldp-
pandet av ifrigavarande varor pd markna-
den i EES kan tillskrivas denne. Innebérden
av skillnaden mellan utslippande av
varorna pa marknaden av varumirkesinne-
havaren sjilv och utslippande av varorna
med dennes samtycke dr dirfor att utsldp-
pandet antingen har skett av varumirkes-
innehavaren sjilv eller, sdvitt avser rétts-
verkningarna av konsumtionen, kan till-
skrivas denne. Syftet med att tolka begrep-
pet samtycke enligt gemenskapsritten
méste foljaktligen vara att leta efter sidana
kriterier som medfor att utslippandet pd
marknaden kan tillskrivas varumarkesinne-
havaren.

74,1 detta sammanhang skulle samtycket
med stéd av den nationella rittspraxis som
generaladvokaten Rémer dberopade i malet
Deutsche Grammophon 36 och av general-
advokaten Trabucchis éverviganden i for-
slagen till avgérande i de bidda mélen
Centrafarm37 #dven kunna tolkas sa att
det berittigar till utslippande av varorna
pi marknaden. Varumérkesinnehavaren
skulle enligt denna uppfattning vid det
forsta utslippandet av ifrigavarande varor
pi marknaden i gemenskapen eller EES
kunna 4beropa sina till varumirket knutna

35 — Se i detta hinseende dven dom av den 22 juni 1994 i mal
C-9/93, Ideal-Standard (REG 1994, s. 1-2789; svensk
specialutgéva, volym 15, s. 227), fotnot 43: Det samtycke
som varje overlitelse innebdr dr inte detsamma som krivs
for att principen om konsumtion av rittigheter skall gélla.

36 — Sidan 508 {ovan fotnot 29).

37 — Forslag till avgorande av den 18 september 1974 (infor
domar av den 31 oktober 1974 i mal 15/74, Centrafarm
m.fl. mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk
specialutf%éva, volym 2, s. 367), och i mil 16/74, Centra-
farm m.fl, mot Winthrop (REG 1974, s. 1183).
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rdttigheter endast om hans tidigare bete-
ende med hénsyn till alla omstidndigheter i
det enskilda fallet inte kan tydas sa att han
har uppdragit it tredje man att fora ut de
varor som ir forsedda med varumirket pa
marknaden eller &tminstone tolererat
utsldppandet.

75. Vilka kriterier som skall tillimpas med
avseende pd vem som kan tillskrivas sam-
tycket kan hér limnas dirhin, Denna friga
mdste besvaras med beaktande av gemen-
skapsbestimmelsens syfte, Hir kan tills
vidare bara konstateras att begreppet sam-
tycke har ett objektivt innehdll som jag
senare kommer att precisera.

76. Det kan vidare konstateras att arti-
kel 7.1 i varumirkesdirektivet aterspeglar
domstolens rittspraxis avseende forhallan-
det mellan utdvandet av immateriella rit-
tigheter och rorligheten for fria varor, I
detta hdnseende har domstolen fastslagit
att bestdmmelsen i artikel 7.1 ”4r formu-
lerad i ordalag som motsvarar dem som har
anviints av domstolen varigenom den varu-
mirkesrittsliga konsumtionsprincipen,
genom en tolkning av artiklarna 30 och
36 i fordraget, erkdndes inom gemenskaps-
rdtten”. 38 Detta betyder emellertid inte att
motsvarande rdttspraxis har kodifierats

38 -— Dom av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.
(REG 1996, s. 1-3457), punkt 31.

genom artikel 7.1, eftersom bestimmelsens
tillimpningsomrade omfattar mer 4n han-
deln inom gemenskapen.

77. I detta hinseende erinrade domstolen i
domen i mélet Sebago om att ¥gemenskaps-
lagstiftaren genom att anta artikel 7 i
direktivet, vilken begridnsar konsumtionen
av rittigheter knutna till ett varumirke till
fall dd de varor som bir varumirket har
forts ut pd marknaden i gemenskapen
(sedan EES-avtalet tridde i kraft giller
detta marknaden i EES), har preciserat att
omsténdigheten att en vara har forts ut pa
marknaden utanfér detta omrade inte
medfér konsumtion av varumsirkesinneha-
varens ritt att motsétta sig import av varor
som sker utan hans samtycke och att pa
detta sitt bestimma om de varor som bir
varumirket kan foras ut pd marknaden i
gemenskapen (sedan EES-avtalet tridde i
kraft giller detta marknaden i EES)”. 39

78. Detta konstaterande #r viktigt, efter-
som det antyder att det finns en skillnad
mellan faktiska férhdllanden inom gemen-
skapen (inklusive EES) och utanfér gemen-
skapen. En sidan skillnad forefaller vara av
grundlidggande betydelse i forevarande mal,
eftersom den pd ett avgdrande sitt bestim-
mer rickvidden av de avvigningar som har
gjorts i rattspraxis. Sdvitt avser handel
mellan medlemsstater kan de principer
som anges i den rittspraxis som artik-
larna 30 och 36 i detta hinseende har gett
upphov till tillimpas, medan handeln med

39 — Punkt 21 {ovan fotnot 4).
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tredje land faller inom tillimpningsomradet
for artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
enbart ddrfor att direktivet sdvitt avser
konsumtionsprincipen fullstandigt har har-
moniserat varumarkesskyddets omfattning
i medlemsstaterna. Parallellimport6rernas
pastdende att varumirkesdirektivet mdste
tolkas mot bakgrund av tillimpliga bestim-
melser i primdrritten ter sig foljaktligen
inte oproblematiskt. Importérerna har
dberopat domstolens rittspraxis, enligt vil-
ken artiklarna 28—30 EG inte gér nagon
dtskillnad med hidnsyn till varornas
ursprung 40 och gjort gillande att konsum-
tionen inom hela gemenskapen foljaktligen
medfér en dtskillnad som inte ir tilldten, 4!
Med detta argument bortser de emellertid
ifran atc den gemenskapsrittsliga harmoni-
seringen av varumirkesskyddet enligt arti-
kel 7.1 medfér verkningar som inte ir
begrinsade till handeln inom gemenskapen.
Den fria rorligheten for varor inom gemen-
skapen berors inte av att principen om
konsumtion inom hela gemenskapen till-
limpas pa varor som forst har forts ut pd
marknaden utanfér EES.

79. Av det anfoérda framgdr redan tydligt
att en varumirkesinnehavares samtycke till
att de varor som dr forsedda med dennes
varumirke marknadsfors inom EES idr
forknippat med villkoret att han forfogar,
eller kunde ha férfogat, 6ver méjligheten

40 — De har dirvid sirskilt beropat domen av den 7 november
1989 i mal 125/88, Nijman (REG 1989, s. 3533),
punke 11,

41 — I detta forslag avses med konsumtion inom hela gemen-
skapen konsumtion inom gemenskapen och EES.
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att utdva sin ensamritt inom EES. Detta
bekriftas ocksa av att det av foérarbetena
till direktivet uttryckligen framgar act det
inte fanns ndgon avsikt att inféra principen
om internationell konsumtion. 4> Vad detta
innebir skall nu ndrmare undersékas mot
bakgrund av syftet med konsumtionsprin-
cipen.

¢) Teleologisk tolkning

80. I nationella rittsordningar dr grunden
for konsumtionsprincipen en intresseavvag-
ning i konflikten mellan ensamritten till
varumirket och handelns behov, framfor
allt med avseende pa vidareforsiljningen av
ifrdgavarande varor inom en distributions-
kedja. Vid parallellimport av originalvaror
4r det nimligen inte si mycket fraga om att
konsumenten vilseleds betriffande varor-
nas ursprung eller dkthet, utan snarare om
att varumirkets anseende utnyttjas pa ett
otilldtet sitt. Genom intresseavvigningen
begrinsas varumirkesinnehavarens ritt att
ingripa pa s& sitt, att han inte kan motsitta
sig vidareférsiljningen av ifrdgavarande
varor om han haft tillrdcklig méjlighet att
tillvarata sina till varumarket knutna rét-
tigheter nir varorna forsta gngen fordes ut
pa marknaden. 43 Konsumtionsprincipen
skall alltsd forhindra att varumirkesinne-

42 — Se i detta avseende generaladvokaten Jacobs férslag till
avgorande i mal Silhouette (ovan fotnot 3), punkt 32,

43 — Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 24, punkt 5, betraf-
fande syftet med den tyska kodifieringen av konsumtions-
principen.
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havarens bestimmanderiit orimligt hind-
rar handeln, 44

81. Aven den gemenskapsrittsliga utform-
ningen av konsumtionsprincipen, sd som
denna har kommit till uttryck i artikel 7.1 1
varumirkesdirektivet, grundar sig pé en
avvidgning mellan intresset av skydd for
immaterialrdttigheter och intresset av fri
rorlighet f6r varor. Konsumtionen inom
hela gemenskapen skall i enlighet med den
genom fordraget skapade grundprincipen
om en inre marknad hindra att dberopande
av varamirkesrittigheter begriansar han-
deln mellan medlemsstaterna.

82, Domstolens relevanta rittspraxis4®
avsdg tillitligheten av parallellimporter
frdn andra medlemsstater med hinsyn till
artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu
artikel 28 EG i #dndrad lydelse och arti-
kel 30 EG i dndrad lydelse). Savitt avsag
intresseavviigningen fastslog domstolen att
artikel 36 i EG-fordraget endast tilldter
begriansningar av den fria rorligheten for
varor inom den gemensamma marknaden
“om detta r berittigat for att skydda de
rittigheter som utgdr det sirskilda fore-
mélet f6r denna dganderdtt. Inom varu-
mirkesritten dr det sdrskilda foremalet for
den kommersiella dganderitten rittigheten
att sikerstilla att innehavaren har ensam-
vdtt att forsta gangen bringa produkten i

44 — Det ansdg redan generaladvokaten Jacobs i sitt forslag till
avgorande infér domen i de i fotnot 38 nimnda férenade
malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers
Squibb m.fl,, punkt 60.

45 — Domarna_i mélen Dewtsche Grammophon (ovan fot-
not 29}, Centrafarm mot Sterling Drug och Centrafarm
mot Winthrop (ovan fotnot 37) och Keurkoop (ovan
fotnot 33).

omsittning och ddrvid tillse att varumirket
erhdller skydd mot konkurrenter som vill
missbruka varumirkets stillning och anse-
ende genom att marknadsféra produkeer
som otillborligen har forsetts med detta
varumirke”. 46 Som en konsekvens av
intresseavvigningen faststillde domstolen
darefter att artikel 36 inte tilldter varumér-
kesinnehavaren att, vid parallellimporter
inom gemenskapen av en av honom obe-
roende tredje man, dberopa ensamritten
for ate skydda de rittigheter som utgdr det
sidrskilda foremalet for denna Adganderitt,
om ifrdgavarande varor i den medlemsstat
fran vilken importen sker lagligen har
forts ut pd marknaden av innehavaren sjilv
eller med dennes samtycke” 47, eftersom det
i detta fall inte kan vara tal om missbruk
eller dsidosittande av de rictigheter som ir
knutna till varuméirket.

83. Nir det giller parallellimporter fran
tredje land maste emellertid undersékas om
den rittspraxis som redovisats direkt kan
tillimpas vid tolkningen av artikel 7.1 i
varumirkesdirektivet, eftersom sddana
importer inte berdr den fria rorligheten
for varor., 48 Jag har redan 4 hinvisar till att
artikel 7.1 i varumdrkesdirektivet — och
dirmed principen om konsumtion inom
hela gemenskapen — skall ldggas till grund

46 — Domen i det ovan i fotnot 30 nimnda mélet Centrafarm,
punke 7 och foljande punkter.

47 — Ibidem, punkterna 9—11.

48 — Generaladvokaten Jacobs har i sitt forslag till avgdrande i
det ovan i fotnot 3 nimnda milet Silhouette, punkt 49 och
foljande punkter, med hinvisning till dom av den
15 juni 1976 i mdl 51/75, EMI Records (REG 1976,
s. 811; svensk specialutgdva, volym 3, 5. 115}, uttalat vissa
tvivel i detta hinseende,

49 — Se ovan punkt 33 och foljande punkter i detta f6rslag.
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for bedémningen, eftersom den i detta
hinseende fullstindiga gemenskapsrittsliga
harmoniseringen av medlemsstaternas lag-
stiftningar paverkar handeln med tredje
land. T den mén som det gors gillande att
artikel 7 1 varumirkesdirektiver dven med
avseende pa parallellimporter fran tredje
land skall tolkas pd samma sitt som
artikel 30 EG med hinsyn till att "enligt
domstolens rittspraxis... artikel 7 i direk-
tivet — liksom artikel 36 i EG-fordraget —
[dr] avsedd att forena de grundliggande
intressena att skydda sdvil varumirkesrit-
ten som den fria rérligheten for varor inom
den gemensamma marknaden”. 50 ir detta
inte tillrickligt dvertygande, eftersom arti-
kel 7 i frdga om parallellimporter frén
tredje land inte har till syfte att forena
intresset av skydd for varumirken med
intresset av den fria rérligheten f6r varor pa
den gemensamma marknaden, vilken i
detta fall for dvrigt inte berérs.

84. Om artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
skulle tillimpas utan atskillnad pa handeln
inom gemenskapen och pd handeln med
tredje land, skulle det innebira att man helt
bortser fran skillnaden mellan respektive
utgangsldgen. Vid parallellimporter inom
gemenskapen sammanfaller verlatelsen av
ritten att férfoga dver de produkter som ir
forsedda med varumirket med utslippan-
det av dessa produkter inom EES-omradet
medan s3 inte 4r fallet vid parallellimporter
fran tredje land till gemenskapen. Dirav
foljer med nodvindighet att mojligheterna
att bestimma o6ver marknadsféringen ér
olika, vilket vederborligen méste beaktas

50 — Dom av den 12 oktober 1999 i mdl C-379/97, Pharmacia
& Upjohn mot Paranova (REG 1999, s, [-6937), punkt 30,
som hinvisar till domen i de forenade milen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan
fotnot 38), punkt 40,
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inom ramen for en avvigning mellan det
grundldggande intresset att skydda varu-
miérket och handelns behov.

85. Av det sagda foljer att dven om dom-
stolens rittspraxis avseende fragan om
utévandet av immaterialrittigheter dr for-
enligt med de grundliggande friheterna inte
direkt kan tillimpas pd forevarande mal,
maste likvil de 6verviganden som ligger till
grund fér denna rittspraxis beaktas. Hir
maéste emellertid understrykas att det inte
dr utgdngspunkten for avvigningen, det
sdrskilda foremalet for varumirkesritten,
utan snarare de intressen, som har avvigts
mot varandra, som dr beroende av var
varorna forsta gingen slidpptes ut pa mark-
naden.

86. Savitt avser det sdrskilda foremalet for
varumirkesritten anférde generaladvoka-
ten Jacobs i sitt forslag till avgorande i de
forenade mélen Bristol-Myers Squibb
m.fl. 51 foljande:

»Alla utvecklade rittssystem garanterar
niringsidkare ritten att anvidnda vissa
utmirkande tecken och symboler i frga

51 — Punkt 72 (ovan fotnot 38).
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om deras varor, a) for att gora det majligt
for dem att skydda sina varors anseende
och forhindra att hidnsyns!dsa konkurrenter
tillignar sig deras goodwill, vilket annars
kunde lockas att lita sina egna varor
framstd som om de kom frdn en annan
niringsidkare med etablerat anseende, och
b) for att gora det majligt for konsumen-
terna att géra vilinformerade képval pad
grundval av antagandet att de varor som
siljs under samma namn kommer fran
samma killa och under normala omstdn-
digheter 4r av enhetlig kvalitet. Siledes 4r
varumirkesrittens syfte inte enbart att
skydda varumirkesinnehavarens intressen,
utan dven konsumentens. I den mdn som
varumirket skyddar innehavarens intressen
genom att gora det mdjlige {6r honom att
forhindra konkurrenter fran att oskiligen
dra nytta av hans kommersiella anseende
sdgs, med det uttryckssdtt som anvinds i
domstolens rédttspraxis, innehavarens
ensamritt utgéra varumirkets sdrskilda
foremal. I den mé&n som varumirket skyd-
dar konsumenternas intressen genom att
utgdra en garanti for att alla varor som 4r
forsedda med mirket har samma kommer-
siella ursprung, betecknas detta, med dom-
stolens terminologi, som varumirkets
grundliggande funktion. Dessa bada
aspekter pd varumirkesskyddet dr natur-
ligtvis tva sidor av samma mynt.”

Vid parallellimporter av varumirkespro-
dukter som inte har férdndrats dr det inte
friga om produkternas ursprung, i fore-
varande mal avser tvisten inte heller ifra-
gavarande produkters dkthet, utan snarare
om varumirkesinnehavarens mojlighet att
utdva sin ensamritt inom EES.

87. Enligt den ridttspraxis avseende handeln
inom gemenskapen som jag har hédnvisat
till 52 fir varumirkesinnehavaren mot bak-
grund av artikel 30 i EG-fordraget féljake-
ligen endast dberopa sina till varumirket
knutna rdctigheter nidr han A4syfrar att
ddrigenom skydda sin ensamritt till varu-
mdérket. Till denna ensamritt hor emellertid
varumirkesinnehavarens befogenhet “att
fritt bestimma villkoren for saluféringen
av sin produkt”. 33 Samtycket enligt arti-
kel 7.1 i varumirkesdirektivet hdnfor sig
foljaktligen till denna ensamritt att s 13ngt
som mdjligt bestimma 6ver saluforingen.
Varumirkesinnehavaren far sdlunda endast
dberopa sina till varumirket knutna réttig-
heter for att motsitta sig parallellimport
nédr han dnnu inte har, eller inte kunde ha,
utnyttjat sin ensamritt att bestimma dver
saluféringen inom EES. Enligt de dvervi-
ganden som ligger till grund for artikel 7.1
i varumirkesdirektivet skulle varumairkes-
innehavarens réttigheter didremot konsu-
meras vid parallellimporter fran tredje land
om han hade, eller kunde ha, bestimt &ver
saluforingen av ifrigavarande produkter
inom EES.

88. Det dr diarfér nddvindigt att nidrmare
behandla fradgan vad kriteriet mojlighet att
bestimma &ver saluféringen innebdr. I

52 — Domarna i méilen Deutsche Grammophon (ovan fotnot
29), Centrafarm mot Sterling Drugs och Centrafarm mot
\‘(;lmhrop {ovan fotnot 37) samt Keurkoop {ovan fotnot
33).

53— Dom av den 9juli 1985 i mdl 19/84, Pharmon mot

Hocchst (REG 1985, s. 2281; svensk specialutgiva, volym
8, s. 265), punke 25,
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domen av den 22 juni 1994 i malet Ideal-
Standard m.fl. anférde domstolen avseende
handeln inom gemenskapen féljande:

*Denna princip om konsumtion av rittig-
heter giller nir innehavaren av varumérket
i importlandet och innehavaren i export-
landet ir identiska eller nir de dr ekono-
miskt bundna till varandra, 4ven om de ir
skilda personer. Detta giller for flera situ-
ationer: varor som forts ut pA marknaden
av samma foretag, av en licenstagare, av ett
moder- eller dotterbolag i samma koncern
eller av en ensamagent.” 34

89. Konsumtionsprincipen — som begrin-
sar de rittigheter som 4r knutna till varu-
mirket — skall alltsd tolkas snivt, och
samtycke som medfér konsumtion av varu-
markesrdtten i handeln inom gemenskapen
skall endast antas foreligga nidr varumir-
kesinnehavaren och den som salufér de
produkter som dr forsedda med varumir-
ket 35 ir ekonomiskt bundna till varandra.
Detta kriterium synes dock vara mycket
allmint och skulle eventuellt till och med
kunna f6rstds si att det ticker forhallandet
mellan varumirkesinnehavaren och den
som har forvirvat de produkter som dr
forsedda med varumirket. Savitt avser

54 — Punket 34 {ovan fotnot 36).

55 — En av varumirkesinnehavaren oberoende parallellimpor-
t6r r inte innehavare av varumdrket, varfor formuleringen
i domen i mélet Ideal-Standard redan av detta skél endast i
begrinsad omfattning kan tillimpas i andra mal.
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parallellimporter frén tredje land forefaller
det ddrfor foga anvindbart, eftersom salu-
foringen inom EES i sddana fall som regel
foljer forst vid en senare tidpunkt i distri-
butionskedjan, genom en oberoende tredje
man. Det skulle emellertid knappast vara
tillfredsstillande att endast med hidnvisning
till att parallellimportdren eventuellt har en
oberoende stillning avvisa den principiella
méjligheten att varumirkesrittigheterna
har konsumerats.

90. I domen i mélet Sebago 3¢ ansig dom-
stolen ddremot det avgdrande vara om
varumarkesinnehavaren hade mojlighet att
“bestimma om varor som bdr varumirket
kan foras ut pd marknaden i gemenskapen
(sedan EES-avtalet tridde i kraft giller
detta marknaden i EES) nir de inte redan
har slippts ut pA marknaden dir”. Kom-
missionen har hivdat att denna formuler-
ing inte ticker saluféring genom ett moder-
eller dotterbolag och kan leda till missfor-
stind nidr det giller en licenstagares salu-
foring, eftersom varumirkesinnehavaren
inte direkt bestimde 6ver denna saluféring.

91.1 enlighet med det ovan redovisade
syftet med samtycket mdste man utgd ifrin
att de bada infallsvinklarna avseende eko-
nomiskt beroende och bestimmanderitt
ytterst hianfor sig till ett och samma krite-
rium, nimligen mojligheten atc bestimma
over den forsta saluféringen inom EES. Den
bestimmanderitt som lig till grund for
domstolens stillningstagande i domen i

56 — Punkt 21 {ovan fotnot 4).
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mélet Sebago avsdg inte en direkt kontroll,
utan snarare mojligheten att bestimma
dver, genomféra och till och med kontrol-
lera distributionsviigarna. Sa uppfattat kan
bestimmandekriteriet mycket vil omfatta
saluféring inom den egna koncernen och
licenstagares saluforing.

92. Hir skall, med beaktande av domen i
mdlen Merck och Beecham 57, papekas att
det avgbrande dr moijligheten att utdva
rdttigheterna, inte det faktiska utdvandet
av dessa, eftersom varumirkesinnehavaren
annars skulle kunna dberopa sina rittig-
heter #dven efter det att varorna forsta
gangen slippts ut pd marknaden i EES, till
exempel nidr varorna importeras via en
medlemsstat som inte har nigot varumir-

kesskydd.

93, Ett samtycke till att sldppa ut varorna
pd marknaden kan alltsd inte anses f6re-
ligga om varumairkesinnehavaren inte hade
nagon mdjlighet att bestimma &ver det
tillfdlle d3 de produkter som #r férsedda
med varumirket slidpps ut pd marknaden i
EES-omradet fér forsta gangen, 58

94, Som kommissionen med rdtta har
framhdllit finns det en mingd tidnkbara

57 — Dom av den § december 1996 i de forenade malen
C-267/95 och C-268/95 (REG 1996, s, I-6285).

58 — Enligt domen av den 9 juli 1985 i mdl 19/84, Pharmon mot
Hoechst (ovan fotnot 33} dr konsumtionsprincipen dicfor
inte tillimplig niir det finns tvingslicenser.

situationer som inte diskuterades i domen i
malet Ideal-Standard, och det saknas dirfsr
anledning att besvara frdgan om de fall som
behandlades i den domen skall anses vara
uttémmande med pafsljd att konsumtion i
andra fall skulle vara utesluten.

95. Med beaktande av de olika utgdngsla-
gena forefaller det problematiskt att till-
limpa den i domen i malet Ideal-Standard
angivna principen pa parallellimporter fran
tredje land, eftersom hir just5? det forsta
faktiska utslippandet pd marknaden av
ifrAgavarande produkeer inte sammanfaller
med det forsta utslippandet pd marknaden
inom EES-omradet. I sddana fall stdr paral-
lellimportéren ndmligen som regel inte i
ndgot som helst beroendeférhallande till
varumérkesinnehavaren. Dirav féljer emel-
lertid inte nddvandigtvis att konsumtion av
varumdrkesrittigheten alltid dr utesluten
vid parallellimporter fran tredje land, bland
annat inte i den mdn som varumirkesinne-
havaren i dessa fall dnnu inte hade, eller
inte kunde ha, haft méjlighet act dberopa
sin ensamritt inom EES. Det dr tvdrtom
helt i Overensstimmelse med syftet med
konsumtionspricipen att géra en avvigning
mellan handelns behov och intresset att
skydda varumirket, och att ddrvid under-
sbka om varumirkesinnehavaren pa grund
av omstdndighetena i det enskilda fallet
genom sitt beteende kan ha gett senare
forvirvare storre anledning att lita pd att
han avstatt frdn att utéva sina till varu-
mérket knutna ritrigheter nir produkterna
forsta gangen sldpptes ut pd marknaden i
EES.

59 — Se ovan punkr 84 i detta forslag.
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96. Det aterstdr dock att beakta de visent-
liga rittspolitiska grunderna for artik-
larna 5 och 7 i varumairkesdirektivet, enligt
vilka varumirkesinnehavaren vid parallell-
importer frin tredje land principiellt skall
kunna dberopa sina till varumérket knutna
rittigheter nir ifrdgavarande produkter
forsta gdngen fors ut pd marknaden i EES,
oberoende av om produkterna har férts ut
pd marknaden i tredje land av honom sjilv
eller med hans samtycke, i den man han
ddrigenom inte hade, eller inte hade kun-
nat, bestimma 6ver det forsta utslippandet
pa marknaden i EES.

97. Man mdste ocksd beakta den intres-
seavvigning som ligger till grund foér kon-
sumtionsprincipen enligt vilken, savitt
avser handelns intressen, varumirkesrittig-
heterna inte fir ut6vas i stérre utstrickning
dn som krivs for att skydda de rittigheter
som dr det sirskilda foremadlet fér varu-
markesritten,

98. Om varumirkesinnehavaren férlorar
méjligheten att forfoga dver ifrdgavarande
produkter innan de f6rsta gdngen fors ut pa
marknaden i EES, till exempel vid paral-
lellimporter frin tredje land, kommer han
eventuellt att forsoka bestdimma 6ver salu-
foringen av sina produkter redan vid den
tidpunkt d4 dessa forsta gingen faktiske
fors ut pd marknaden, till exempel genom
dverenskommelse om avyttringsférbud, ter-
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ritoriella begrinsningar av forvirvarens
forfoganderitt, exportférbud med mera.
Allt efter sin utformning kan dessa varu-
mirkesinnehavarens forsiljningsstrategiska
tgarder dock framkalla en skyddsvird
berittigad forvintan hos andra avtalspar-
ter. En sddan forvintan mdaste beaktas vid
den erforderliga avvigningen mellan intres-
set av varumirkesskydd och handelns
behov pi s sitt att varuméarkesinnehava-
ren i sddana fall, enligt principen om
konsumtion inom hela gemenskapen, vis-
serligen principiellt maste ha ritt att
aberopa sina till varumirket knutna réttig-
heter men nir han gor detta, likval inte far
upptrida i strid med sitt eget beteende vid
den tidpunkt da produkterna f5rsta gingen
foérdes ut pd marknaden.

99. Vid parallellimporter frdn tredje land
innebir varumirkesinnehavarens samtycke
till utslappandet av ifrdgavarande produk-
ter pd marknaden i EES dirfér att inneha-
varen avstdr frin sin ensamridtt att
bestimma &ver saluféringen inom EES.
Det ankommer pd den nationella dom-
stolen att, med beaktande av de gemen-
skapsrittsliga synpunkter jag har redovisat,
underséka om varumirkesinnehavarens
beteende pa grund av omstindigheterna i
det enskilda fallet kan tolkas som ett sddant
avstdende.

100. Resultatet av en sddan undersokning
skulle emellertid kunna férenas med prin-
cipen om konsumtion inom hela gemen-
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skapen enligt artikel 7.1 i varumirkesdi-
rektivet, eftersom varumirkesinnehavaren
inte i praktiken far hindras fran att dberopa
sin ensamritt forsta gingen varorna fors ut
pd marknaden i gemenskapen eller EES
genom att kriteriet fér antagande att han
har avstatt frin ensamriitten bestdms alltfér
generdst, Man mdste dicfor i detta hiinse-
ende ocksi ndrmare underséka sd kallade
presumtioner for samtycke.

B — Tolkning av artikel 7.2 i varumiirkes-
direktivet

101. I mal C-414/99 har den nationella
domstolen begirt att domstolen skall tolka
artikel 7.2 1 varumadrkesdirektivet. Om
Davidoffs rittigheter anses ha konsumerats
enligt artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
uppkommer niamligen frigan om Davidoff
enligt artikel 7.2 haft skilig grund att mot-
sitta sig parallellimporterna frdn tredje
land, sirskilt mot bakgrund av att tillverk-
ningspartiets kodnummer — som uppen-
barligen maste anbringas enligt kosmetika-
direktivet — har avldgsnats.

102. Med hinsyn till den tolkning av
begreppet samtycke i artikel 7.1 varumir-
kesdirektivet som jag har foreslagit fore-
faller 6verviganden av de frigor som i
detta hinseende har stillts vara av sekun-
dir betydelse. Det synes dock vara virt att
diskutera vad kommissionen har anfort
betriffande artikel 7.2, eftersom detta
berér en grundliggande systematisk fraga.

103. Enligt kommissionens uppfattning Ar
ndmligen artikel 7.2 i varumérkesdirektivet
inte tillimplig pa de faktiska forhallandena
i mélet vid den nationella domstolen,
eftersom det inte dr frdga om en fortsatt
marknadsféring i bestimmelsens mening
om varumérkesinnehavaren anses ha sam-
tycke till varornas utslippande pd markna-
den i EES. Varumdrkesinnehavaren kan
inte dberopa bestimmelsen i artikel 7.2
for att motsitta sig det forsta utsldppandet
av varorna pa marknaden i EES.

104, I detta hinseende skall konstateras att
utslappande pa marknaden i den mening
som avses i artikel 7.1 — oberoende av
frdgan om samtycke — inte avser forsilj-
ningen till den slutlige konsumenten utan
overlatelse av mojligheten att omedelbart
forfoga ver ifrAgavarande produkter. Vid
parallellimporter fran tredje land skall allt-
sd forst understkas om varumirkesinne-
havaren har samtycket till import av varorna
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till EES. Om denna fraga besvaras jakande
skall ddrefter ocksd undersékas om han
enligt artikel 7.2 kan motsitta sig fortsatt
marknadsféring — i regel da forsiljning till
den slutlige konsumenten — av varorna
inom EES. I den mdn som kommissionen
endast har framhdllit att fortsatt marknads-
foring enligt artikel 7.2 nodvindigtvis
avser transaktioner efter det att varorna
har forts ut pd marknaden med varumir-
kesinnehavarens samtycke har den inte
visat att det skulle vara principiellt omajligt
att tillimpa artikel 7.2 i sddana fall som det
forevarande.

105. Med detta betraktelsesitt torde det
vara nédvindigt att diskutera tolkningen
av begreppet skilig grund. Av bestimmel-
sens systematik och syfte kan man dra
slutsatsen att artikel 7.2 anknyter till den
intresseavvigning som jag har redogjort for
i det foregdende. 69 I den man de varor som
ir forsedda med varumérket har forts ut pa
marknaden i EES av varumirkesinnehava-
ren eller med dennes samtycke kan inneha-
varen alltsd enligt artikel 7.2 endast mot-
sdtta sig anvdndningen av varumérket om
en fortsatt marknadsforing berdr mirkets
grundlidggande funktion pa ett sitt som han
rimligen inte behover téla.

60 — Ovan punkt 80 och foljande punkter i detta forslag till
avgorande.
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106. Davidoff har i malet vid den natio-
nella domstolen inte pastdtt att den
omstindigheten att ifrdgavarande produk-
ter har forts ut pd marknaden av en icke
auktoriserad importor har skadat varumir-
kets anseende. Vad bolaget har aberopat dr
att mirkets anseende har skadats pd grund
av att tillverkningspartiets kodnummer har
avligsnats.

107. 1 ett sidant fall star parallellimports-
rens intresse av en si lidngt mojligt fri
marknadsféring — s ldngt mojligt med
hemlighdllande av den svaga linken i
distributionskillan — och varumirkesha-
varens intresse av att skydda de rittigheter
som utgdr varumirkets sdrskilda foremdl
féljaktligen mot varandra. Vid en avvig-
ning mellan dessa intressen mdste hinsyn
tas till varumirkets grundliggande funk-
tion, som 4r att garantera mérkesvarans
ursprungsidentitet f6r konsumenten eller
den slutlige anvdndaren genom att gora det
mojligt att utan férvixlingsrisk sdrskilja
varan frin siddana varor som har ett annat
ursprung. Denna ursprungsgaranti innebar
att konsumenten eller den slutlige anvin-
daren kan vara siker pd att en mirkesvara
som erbjuds honom inte pd ett tidigare
stadium av omsittningen har varit f6remal
for ett ingrepp som har utforts av tredje
man utan varumdrkesinnehavarens sam-

tycke och som har skadat varans ursprung-
liga beskaffenhet. 61

61 — Dom av den 11 november 1997 i médl C-349/95, Loen-
dersloot (REG 1997, s. 1-6227), punkt 24, med hinvis-
ningar till dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77,
Hoffman la Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialut-
giva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 11 juli 1996 i
de férenade mdlen C-427/93, C-429/93 och C-436/93,
Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 38), punkt 47.



ZINO DAVIDOFF OCH LEVI STRAUSS

108. Den nationella domstolen har i prin-
cip stillt tre frigor angdende vad som &r
skilig grund enligt artikel 7.2 i varumir-
kesdirektivet, varvid de tvd forsta avser
varans anseende medan den tredje ror
frdgan om och under vilka villkor avligs-
nande eller raderande av ett kodnummer
som uppenbarligen har 4satts varupartiet
pd grund av en rittslig skyldighet skall
anses som skilig grund.

1. Skada for varumirkets anseende

109.1 domen i mélet Parfums Christian
Dioré? faststillde domstolen atc ”skada
som asamkas varumirkets anseende i prin-
cip kan vara skilig grund, i den mening
som avses i artikel 7.2 i direktivet, for
innehavaren att motsitta sig fortsatt mark-
nadsforing av varor som har férts ut pa
marknaden av honom eller med hans sam-
tycke. Enligt domstolens rittspraxis om
ompaketering av varumirkesprodukter
har varumirkesinnehavaren ett berittigat
intresse av att, genom att grunda sig pa det
siarskilda foremalet fér varumdérkesritten,
kunna motsdtta sig marknadsforing av
dessa varor om utformningen av de ompa-
keterade varorna kan skada varumirkets
anseende.... I ett sddant fall som det vid den
nationella domstolen, som rér lyxiga och

62 — Dom av den 4 november 1997 i mal C-337/95 (REG 1997,
5. 1-6013).

prestigefyllda produkter, far dterforsiljaren
inte handla illojalt mot varumérkesinneha-
varens berdttigade intresse. Han maste
sdledes anstringa sig for att undvika ate
hans reklam paverkar varumirkets virde
genom att skada de ifrdgavarande produk-
ternas dragningskraft, prestigefyllda fram-
toning och aura av lyx”. €3

110. Domen i maélet Parfums Christian
Dior avsdg utnyttjande av ett varumirke
for reklam, I domen i de foérenade malen
Bristol-Myers Squibb m.fl.5* férde dom-
stolen samma resonemang med avseende av
ompaketering av produkter for saluféring i
fsljande uttalande:

» Aven néir det pa forpackningen anges vem
som har packat om varan kan det inte
uteslutas att varumirkets och siledes dven
varumirkesinnehavarens anseende trots
allt kan bli lidande av en oriktig utform-
ning av den vara som har packats om, I
sddana fall har varumirkesinnehavaren ett
berittigat intresse att, genom att grunda sig
pd det sdrskilda foremalet for varumirkes-
rdtten, kunna motsdtta sig marknadsforing
av varan. For att kunna bedéma om
utformningen av den vara som har packats
om dr dgnad att skada varumirkets anse-
ende bor hiinsyn tas till varans art och till
den marknad den ir avsedd for.”

63 — Ibidem, punkt 43 och f6ljande punkter.
64 — Punkt 75 (ovan fotnor 38).
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111. Av domen i malet Parfums Christian
Dior kan vidare utlidsas att den skada som
dsamkas varumirkets anseende kan vara
skilig grund fér varumirkesinnehavaren
att motsdtta sig fortsatt marknadsforing
endast om den ir allvarlig, 83

112. Allvarlig skada for ett varumdrkes
anseende godtas siledes enligt domstolens
praxis som skilig grund i den mening som
avses i artikel 7.2,

2. Avldgsnande eller raderande av tillverk-
ningspartiets kodnummer

113. Har 4r huvudsakligen friga om huru-
vida artikel 7.2 i varumirkesdirektivet
dven omfattar avligsnande eller raderande
av ett tillverkningspartis kodnummer, som
uppenbarligen maste anbringas enligt
bestimmelserna om genomférande av
direktiv 76/768/EEG och med risk for
straffritesliga pafoljder,

114, Domstolen har i domen i mélet Loen-
dersloot redan haft tillfille att uttala sig i
ett liknande fall. I likhet med vad som ir
fallet i forevarande mal vid den nationella
domstolen &beropade varumirkesinneha-
varen i mélet Loendersloot en gemenskaps-
rittslig skyldighet att anbringa mirket

65 — Punkterna 46 och 47 {ovan fotnot 62).
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medan parallellimportéren betonade néd-
viandigheten av att avligsna eller radera
identifieringsnumren fér att kunna genom-
fora parallellimporten. Domstolen uttalade
foljande: 66

*Det skall emellertid ocksd medges att det
for producenterna kan vara nédvindigt att
anbringa identifieringsnummer for att f6lja
en rittslig skyldighet, bland annat den som
foljer av radets direktiv 89/396/EEG av den
14 juni 1989 om identifikationsmirkning
av livsmedelspartier (EGT L 186, s. 21),
eller for att uppnd andra syften som i
forhallande till gemenskapsritten ér viktiga
och legitima, sisom att terkalla defekta
varor och att bekdmpa efterbildning.

Det kan under dessa omstindigheter kon-
stateras att nir identifieringsnumren har
anbringats for sddana dndamal som avses i
foregdende punkt, bidrar inte den omstin-
digheten att innehavaren av ett varumirke
aberopar de dirtill knutna rittigheterna for
att hindra tredje man frin att avligsna och
sedan 4ter anbringa eller byta ut etiketter
som ir forsedda med innehavarens varu-
mirke i syfte att avldgsna dessa nummer till
en konstlad avskirmning av medlemssta-
ternas marknader. Det finns i dessa fall
ingen anledning att begrinsa de rdttigheter
som innehavaren av ett varumirke kan
dberopa med stod av artikel 36 i for-
draget.”

66 — Punkt 41 och foljande punkter (ovan fotnot 61).
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115. Aven pé denna punkt finns det skl att
friga sig om dessa overvidganden kan till-
limpas i forevarande fall, eftersom de
rdttsliga bestimmelserna i detta mal ter-
finns i artikel 7 i varumarkesdirektivet och
inte i artikel 36 i EG-fordraget (nu arti-
kel 30 EG i dndrad lydelse). Kommissionen
ser inte denna omstindighet som nagot
hinder och har i detta hinseende dberopat
den fasta rittspraxis som jag har redovisat i
det foregdende.6” 1 den man som denna
rdttspraxis avser begrinsningen av handeln
mellan medlemsstaterna och avsikten att pd
konstlat sitt avskdrma marknaderna fore-
faller det emellertid inte méjligt att direke
tillimpa den pd de omstindigheter som
foreligger 1 forevarande mal.

116. 1 enlighet med det redovisade férhal-
landet mellan fri rorlighet fér varor och
utévande av de rittigheter som ér knutna
till varumarket 68 utgér utdvandet av dessa
vittigheter enligt artikel 7.2 inom ramen
for handeln inom gemenskapen ett undan-
tag fran den fria rorligheten fér varor
vilket endast #r tilldtet s& linge som det
dr berittigat for att skydda de ritrigheter
som utgdr det sdrskilda foremdlet for
varumirkesritten. I detta hdnseende maste
den nationella domstolen ocksd undersska
om avsikten med 4beropandet av den till
varumirket knutna rictigheten dr att uppna
ett berdttigat mal med proportionerliga
medel,

67 — Ovan fotnot 50.
68 — Se ovan punke 82 i detta forslag.

117. Detta resonemang synes kunna till-
limpas dven pa parallellimporter frin
tredje land av varor som ir férsedda med
varumdrket. I konflikten mellan varumir-
kesinnehavarens rittigheter och det intresse
att fritt kunna forfoga 6ver produkterna
som férvdrvaren av dessa har, férefaller det
berdttigat att de till varumirket knutna
rdttigheterna fir aberopas endast nir det dr
nédvindigt fér att skydda de rdttigheter
som utgdr det sidrskilda féremdlet for
varumirkesritten. Darfor skulle det i enlig-
het med den avvigning som gjordes i
domen i malet Loendersloot dven i detta
fall behova sirskilt undersdkas huruvida
avligsnandet eller raderandet av tillverk-
ningspartiets kodnummer berér ursprungs-
garantin, paverkar ifrdgavarande produk-
ters ursprungliga beskaffenhet och skadar
varumdrkets anseende. Enlige hittills gl-
lande ritespraxis krdvs det i dessa fall att
skadan skall vara allvarlig. 6° Det ankom-
mer emellertid pd de nationella domsto-
larna att i det konkreta fallet prova om
dessa villkor har uppfylles.

118. Slutligen uppkommer fragan hur
avldgsnandet eller raderandet av tillverk-
ningspartiets kodnummer skall beddmas
om de betraktas for sig. Savitt man kan se
mdste kodnumren anbringas pd grund av
en rittslig skyldighet som har sin grund i ett
direktiv, och avligsnandet eller raderandet
av dem &tfoljdes inte av ndgon ytterligare

69 — Den 6ppna frigan hur allvarlig skadan skall vara och vad
et inncbdr om den inte dr allvarlig dr foremdl for
behandling i det vid domstolen anhiingiga malet
C-143/00 som dinnu inte har avgjorts.

I-8727



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT STIX-HACKL — MAL C-414/99—C-416/99

atgird som till exempel ny mirkning eller
ompaketering,

119. 1 sitt forslag till avgorande i malet
Loendersloot anférde generaladvokaten
Jacobs foljande 7%: *Det dr uppenbart att
man inte med stéd av enbart varumarkes-
rdttigheter kan motsitta sig att sidana
identifieringsnummer avligsnas.” Domsto-
len fastslog diremot att identifieringsnum-
mer som har anbringats foér att folja en
riteslig skyldighet eller fér att uppnd andra
syften som #r legitima i forhdllande till
gemenskapsritten inte bidrar till en konst-
lad avskirmning av marknaderna mellan
medlemsstaterna.,

120. Eftersom den sist nimnda synpunkten
inte kan spela ndgon roll i forevarande fall
skulle avldgsnandet eller raderandet av
tillverkningspartiets kodnummer, som har
anbringats pa grund av en rittslig skyldig-
het, frin varumirkesrittslig synpunkt forst
bli relevant om det inverkar oproportioner-
ligt negativt pa det sdrskilda foremalet for
varumdrkesritten.

121. Som kommissionen med rdtta har
framhallit foreligger det emellertid ett

70 — Punkt 43 (ovan fotnot 61).
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patagligt samband mellan varumirkets

skyddsvirda anseende och, i forekom-
mande fall, ett dterkallande av produkter
som dr felaktiga eller inte uppfyller gal-
lande villkor som underlittas genom skyl-
digheten att anbringa tillverkningsnumrets
kodnummer pd produkterna. For att
bevara anseendet for de varor som dr
forsedda med varumirket har varumarkes-
innehavaren ett skyddsvirt intresse av att
kunna Aaterkalla ifrigavarande produkter
fran marknaden. Dérfér bér man i mélet
vid den nationella domstolen ocksd under-
soka om den skada som dsamkas varumiir-
kets anseende i detta hinseende blir —
tillrackligt — allvarlig genom avligsnandet
eller raderandet av tillverkningspartiets
kodnummer som anbringats enligt fore-
skrivna bestimmelser. En eventuell 6ver-
trddelse av kosmetikadirektivet 7 skulle
endast frin denna synpunkt vara relevant
i varumarkesrittsligt hdnseende.

122. En oppen friga dr dock om den
omstindigheten att tredje man helt eller
delvis har avlidgsnat eller raderat produk-
ternas mirkning, enbart pd den grund att
detta utgdr en brottslig handling, kan
utgora sadan skilig grund som berittigar
varumirkesinnehavaren att motsitta sig
fortsatt saluféring inom EES av de produk-
ter som dr forsedda med varumirket. Av
beslutet om hénskjutande kan man nimli-
gen, sivitt jag kan se, inte utldsa att
varumirkesinnehavaren skulle gora sig
skyldig till en brottslig handling om den
mirkning som 4r foreskriven enligt kosme-
tikadirektivet saknas och han inte sjilv har
fort ut de produkter som dr forsedda med
varumirket pd marknaden i EES.

71 — Ovan fotnot 6.
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IV — Forslag till avgorande

123. P4 grund av det ovan sagda foreslar jag att domstolen skall besvara
tolkningsfragorna pa foljande sitt:

I malen C-414/99, C-415/99 och C-416/99:

1.

Varumirkesinnehavarens samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i
varumirkesdirektivet, till att de produkter som ir forsedda med varumirket
fors ut pad marknaden, hinfér sig till hans mojlighet att bestimma 6ver det
forsta utsldppandet pd marknaden eller den forsta marknadsforingen av dessa
produkter inom EES.

Om det forsta utslippandet pd marknaden av de produkter som &r férsedda
med varumirket inte sammanfaller med den forsta saluféringen av dessa
produkter inom EES kan varumirkesinnehavaren, nir produkterna forsta
gangen sldpps ut pd marknaden, bestimma 6ver den forsta saluféringen av
dem inom EES om han avstir frn sin ensamritt att bestimma over
marknadsféringen.

Det ankommer pd den nationella domstolen att, med beaktande av
gemenskapsrittens bestimmelser och alla omstindigheter i det enskilda
fallet, avgéra om varumirkeshavaren vid den tidpunkt da ifrdgavarande
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produkter faktiskt forsta gngen fordes ut pd marknaden har avstétt fran sin
ensamritt att bestimma 6ver marknadsféringen inom EES. Artikel 7.1 i
varumirkesdirektivet utgér principiellt hinder mot en nationell lagstiftning
som generellt presumerar att varumirkesinnehavaren har avstitt frin
ensamritten eller innehiller bestimmelser som 4r jamfoérbara med foreskrift
om en sddan presumtion.

I andra hand, i mal C-414/99:

4, Artikel 7.2 i varumirkesdirektivet skall tolkas sd, att skilig grund, som
berittigar varumirkesinnehavaren att motsitta sig vidareforsiljning av de
produkter som 4r forsedda med varumairket, dven utgors av sddant handlande
av tredje man som &samkar varumirkets eller de varumirkesforsedda
produkternas virde, dragningskraft eller anseende allvarlig skada.

5. Artikel 7.2 i varumirkesdirektivet skall tolkas s, att handlande av tredje
man, eller omstindigheter som inte berdér de rittigheter som utgdr det
sirskilda foremalet for varumirkesrdtten och varumirkets grundliggande
funktion, inte utgdr skilig grund for varumirkesinnehavaren att motsétta sig
vidareforsilining av de produkter som ér forsedda med varumérket.
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