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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 29 januari 1998

1. Domstolen har 1 sin rittspraxis angdende
artiklarna 30 och 36 i EG-frdraget fastslagit,
betriffande sdvil varumirken som andra for-
mer av immateriella rittigheter, en princip
om konsumtion inom gemenskapen.! Den
omstindigheten att mirkesvaror siljs inom
gemenskapen  av  varumirkesinnchavaren
eller med hans samtycke innebir siledes att
de rittigheter som féljer av varumirket ir
konsumerade inom hela gemenskapen, och
varumirkesinnehavaren kan inte, annat in
under exceptionella omstindigheter, motsitta
sig att andra anvinder varumirket vid
forsdljning 1 senare led ndgonstans inom
gemenskapen.

2. Genom artikel 7.1 1 varumirkesdirekti-
vet? stadfdstes principen om konsumtion
inom gemenskapen sisom den utformats i
domstolens rittspraxis. I denna artikel {ore-
skrivs att ett varumirke inte ger innchavaren
ritt att férhindra anvindningen av varumir
ket {6r varor som av varumirkesinnchavaren
eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden 1 gemenskapen under varumir-
ket. Genom avtalet om Europeiska ckono-
miska  samarbetsomridet (kallat EES)
utstricktes principen till att gilla ocksi EES,
som {6r nirvarande omfattar 4 ena sidan

* Originalsprik: engelska.

1 — I friga om varumirkesritt fastslogs denna princip i cn dom
av den 31 oktober 1974 i mal 16/74, Winthorp (REG 1974, s.
1183).

2 — Ridets férsta dircktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas  varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17,
5. 178).
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gemenskapen och 4 andra sidan Island,
Liechtenstein och Norge. Kan di en varu-
mirkesinnehavare férbjuda tredje man ait
anvinda mirket inom gemenskapen eller
EES, nir varor har f6rts ut pd marknaden
under detta varumirke utanfér EES, med
eller utan varumirkesinnehavarens sam-
tycke? Denna friga har uppkommit till f51;d
av en begiran om forhandsavgérande frin
Oberster Gerichtshof (hégsta domstolen) i
Osterrike.

3. Frigan ir siledes om medlemsstaterna
enligt gemenskapsritten skall féreskriva kon-
sumtion endast f6r det fall att varor har forts
ut pd marknaden inom EES, eller om med-
lemsstaterna kan (efler kanske till och med
méste) foreskriva konsumtion nir varor har
f6rts ut pd marknaden i tredje land — en
princip om internationell (det vill siga
virldsomfattande) konsumtion.

Varumirkesdirektivet

4. Varumirkesdirektivet antogs med stéd av
artikel 100a i EG-férdraget. Syftet med
direktivet var inte att “genomféra ett full-
stindigt nirmande av medlemsstaternas lag-
stiftning om varumirken” utan endast att
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begrinsa den till de nationclla rittsliga
bestimmelser som mest dirckt pdverkar den
inre marknadens funktion” (tredje Svervi-
gandct 1 dircktivet).

5. Férsta, tredje och nionde évervigandena i
dircktivet har féljande lydelse:

"Den lagstiftning om varumirken som nu
giller i medlemsstaterna innchéller olikheter
som kan komma att hindra den fria rérlighe-
ten for varor och det fria utbytet av tjinster
samt snedvrida konkurrensforhdllandena pa
den gemensamma marknaden. Med tanke pd
den inre marknadens uppriittande och funk-
tion ir det ddrfor nédvindigt att nirma med-
lemsstaternas lagar till varandra.

Det férefaller inte nddvindigt att nu genom-
féra ett fullstindigt nirmande av medlems-
staternas lagstiftning om varumirken utan
det kommer att vara tillrickligt att begrinsa
den till de nationella rittsliga bestimmelser
som mest dirckt piverkar den inre markna-
dens funktion.

For att underlitta den fria rérligheten for
varor och tjinster dr det av avgdrande bety-
delsc att sikerstilla att registrerade varumdr-
ken hidanefter har samma rittsliga skydd i
alla medlemsstaterna. Detta forhdllande far
emellertid inte hindra medlemsstaterna frin
att cfter cget beddmande ge cit omfattande
skydd &t sidana varumirken som dr kinda.”

6. Sammanfattningsvis kan sigas att genom
direktivet harmoniscras de allminna "villko-
ren fbr erhillande och vidmakthéllande av ctt
registrerat varumirke” (sjunde dvervigandet)
och de rittigheter som ir knutna till ett varu-
mirke (artiklarna 5, 6 och7). Dircktivet
innchaller siledes foreskrifter om de tecken
som kan utgéra ctt varumirke (artikel 2),
hinder fér registrering cller grunder for ogil-
tighet av ctt varumirke (artiklarna 3 och 4),
f6ljden av passivitet vid anvindningen av ctt
yngre varumirke (artikel 9) och féljden av
att intc bruka ectt registrerat varumirke
(artiklarna 10 och 12) samt grunderna for att
upphiva ett varumirke (artikel 12).

7. P4 vissa omriden har dock medlemssta-
terna méjlighet att bestimma huruvida de
vill anta de bestimmelser som foreskrivs 1
dircktivet. Det finns till exempel vissa grun-
der f6r att vilja att inte registrera cller att
ogiltigforklara ctt varumirke (artiklarna 3.2
och 4.4) och valfrihet betriffande huruvida
det, under vissa omstindigheter, skall fore-
skrivas skydd for ew kint varumirke vad
giller dess anvindning f6r varor cller jinster
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av annan art (artikel 5.2).3 I sjunde Svervi-
gandet anges dessutom féljande:

"Medlemsstaterna kan i sina respektive lag-
stiftningar bibehélla eller inféra registrerings-
hinder eller ogiltighetsgrunder som 4r kopp-
lade tll villkor fér att erhdlla eller
vidmakthélla ett varumirke vilka inte berdrs
av nigon bestimmelse om nirmande, t. ex.
rérande  varumirkesinnehavaren, férnyelse
av varumirket eller avgiftsregler, eller villkor
som har samband med bristande iakttagande
av procedurbestimmelser.”

Enligt direktivet behiller dessutom med-
lemsstaterna sin behérighet i friga om bland
annat f6rfarandet for registrering, upphi-
vande och ogiltighet av varumirken (femte
6vervigandet), skyddet fér oregistrerade
varumirken (fjirde &vervigandet) samt
bestimmelser om illojal konkurrens, skade-
stindsansvar och konsumentskydd (sjitte
overvigandet).

8. De bestimmelser som har storst betydelse
for detta mil ir artikel 5, under rubriken
“Rittigheter som ir knutna tll ett varu-
mirke”, och artikel 7, under rubriken ”Kon-
sumtion av de rittigheter som 4r knutna till
ett varumirke”.

3 — Sc dessutom artiklarna 3.4, 9.2 och 15.2.
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9. I artikel 5 f6reskrivs féljande:

"1. Det registrerade varumirket ger inncha-
varen en ensamritt, Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans till-
stind, att 1 niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket
med avseende pd de varor och tjinster
som dr identiska med dem for vilka varu-
mirket ir registrerat,

b) tecken som pi grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjinster
som ticks av varumirket och tecknet kan
leda till frviixling hos allminheten, inbe-
gripet risken f8r association mellan teck-
net och varumirket.
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3. Bl. a. kan.foljande férbjudas enligt punk-
terna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pd varor cller deras
férpackning.

b) At utbjuda varor till férsiljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem fér dessa
indamil eller utbjuda eller tillhandahélla
tjinster under tecknet.

c) Att importera cller exportera varor under
tecknet.

d) Att anvinda tecknet pd affdrshandlingar
och i rcklam.”

10. Artikel 7 lyder enligt foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innchavaren ritt
att férbjuda anviindningen av varumirket for
varor som av innchavaren cller med hans

samtycke har férts ut pi marknaden under
varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gilla nidr innchavaren
har skilig grund att motsdtta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sirskilt nir
varornas beskaffenhet har férindrats eller
forsimrats cfter att de har férts ut pd mark-
naden.”

11. Bestimmelser om konsumtion med en
verkan som motsvarar bestimmelserna 1 arti-
kel 7 har inférts 1 andra gemenskapsrittsak-
ter angdende immateriella rittigheter. # Den
mest relevanta rittsakten i det avseendet ir
forordningen om gemenskapsvarumiirken,
vilken skall behandlas nedan.

EES-avtalet

12. Aven om det i artikel 7.1 1 varumirkes-
dircktivet hinvisas till varor som f8rs ut pa
marknaden i1 gemenskapen, har, som redan
pipekats, principen om konsumtion av rit-
tigheter 1 vissa syften utstrickts till att gilla

4 — Se till exempel artikel 9§ ridets dircktiv 92/100/EEG av den
19 november 1992 om uthyrnings- och utliningsrittigheter
och vissa upphovsritten nirstiende ritigheter inom det
immaterialriuslipa omridet (EGT L 346, 1992, s. 61). Kom-
missionen anscr att det av dessa bestimmelser [6ljer att inter-
nationell konsumtion ir utcsluten. Se i detta hinscende kom-
missionens svar pi en skriftlig friga i Europaparlamentet
(EGT C 340, 19%4, s. 37).
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EES. Dircktivet var en av de rittsakter som
kom att ingd 1 EES-lagstiftningen genom det
avtal om EES® som tridde i kraft den 1
januari 1994 6, Genom bilaga XVII till avtalet
dndras artikel 7.1 1 direktivet “med avseende
pi avtalet”, s att det hinvisas till varor som
férts ut pd marknaden inom EES i stillet for
inom gemenskapen, Uttrycket “inom gemen-
skapen” har ersatts med orden ”i en avtals-
slutande part”. 7 Ett protokoll till avtalet —
protokoll 28 om immateriella rittigheter —
innehéller dessutom en artikel 2 under rubri-
ken "Konsumtion av rittigheter”. 8 T artikel
2.1 fSreskrivs féljande:

"I den mén som frigan om konsumtion av
rittigheter regleras 1 gemenskapens rittsakter
eller rittspraxis, skall de avtalsslutande par-
terna foreskriva sédan konsumtion av rittig-
heter som foreskrivs i gemenskapsritten.
Utan att det paverkar tillimpningen av rites-
praxis framtida utveckling, skall denna
bestimmelse tolkas i Sverensstimmelse med
sddana relevanta avgéranden som Europeiska
gemenskapernas domstol har meddelat fére
den dag d3 avtalet tridde i kraft.”

13. Sagda protokoll villar inga problem i
forevarande mél, eftersom omstindigheterna
i méilet uppkom efter det att Osterrike (som

5 — EGT L 1, 1994, s. 3.

6 — I Licchtenstein tridde avtalet i kraft den 1 maj 1995,
7 — Sidan 482.

8 — Sidan 194,
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tidigare var medlemsstat i EFTA) anslot sig
till gemenskaperna den 1 januari 1995.

Bakgrund

14, Kiranden,  Silhouette  International
Schmied GmbH & Co. KG (nedan kallad
Silhouette), r ett sterrikiskt bolag som till-
verkar glasdgon 1 en hégre prisklass. Dessa
glasdgon siljs 6ver hela virlden under mir-
ket “Sithouette”, vilket ir registrerat i Oster-
rike och 1 de flesta av virldens linder. Mirket
dr ocksd registrerat p3 internationell nivd. I
Osterrike levererar bolaget sjilvt sina glas-
gon till specialiserade optiker. I andra linder
har Silhouette antingen dotterbolag eller
aterforsiljare.

15, Svaranden, Hartlauer ~Handelsgesell-
schaft mbH (nedan kallad Hartlauer), siljer
glasdgon genom ett flertal filialer i Osterrike
och har l&ga priser som frimsta férsiljnings-
argument. Silhouette levererar inte till Hart-
lauer, eftersom bolaget anser att detta skulle
skada dess anseende som tillverkare av
modeglasdgon av hog kvalitet.

16. I oktober 1995 silde Silhouette 21 000
glasdgonbdgar av utgiende modell till det
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bulgariska bolaget Union Trading for
261 450 USD. Affiren gjordes upp av Silhou-
cttes representant i Mellandstern. Silhouctte
alade denne att instrucra kunden att endast
silja glasdgonbdgarna i Bulgarien cller i lin-
derna i fére detta Sovjetunionen och att inte
exportera dem till andra linder. Representan-
ten forsikrade Silhouettc om att denna
instruktion framférts till képaren. Oberster
Gerichtshof har dock pipekat att det inte har
varit mojligt att kontrollera om s faktiskt
var fallet.

17. Silhouette levererade varorna till Union
Trading i Sofia i november 1995, Hartlauer
kopte dessa varor (enligt Oberster Gerichts-
hof har det inte gétt att utréna vem som
silde dem) och har silt dem i Osterrike
sedan december 1995. Hartlauer férklarade i
en presskampanj att foretaget visserligen inte
var kund hos Sithouette men ind4 hade lyck-
ats komma &ver 21000 glasdgonbdgar av
mirket Silhouette i utlandet. Bolaget har i
sitt yttrande vidhallit att det, d& varorna kop-
tes, forsikrades om att det inte fanns nigot
hinder for att importera dem till Osterrike.

18. Silhouctte motsatte  sig  Hartlauers
frsilining av glasdgonbigarna i Osterrike
och yrkade att Hartlauer skulle f8rbjudas att
under mirket Silhouette silja glasdgon cller
glasgonbigar som inte hade forts ut pa
marknaden inom EES av Silhouette cller med
dess samtycke. Silhouette gjorde gillande att
det inte hade konsumerat sina rittighcter
enligt varumiirket, cftersom dircktivet endast
anger att sidana rittigheter skall vara konsu-
merade om varorna har férts ut p& markna-
den inom EES av varumirkesinnchavaren

cller med hans samtycke. Till stéd for sitt
yrkande dberopade bolaget inte bara 10a § 1
Markenschutzgesetz (lag om skydd {6r varu-
mirken) utan dven 1 och 9 §§ 1 Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (lag om bekidmp-
ning av illojal konkurrens) och 43 § i Allge-
meines Biirgerliches Gesetzbuch (civillag-
samling).

19. Hartlauer invinde att Silhouctte hade
salt glaségonbagarna utan att uppstilla vill-
kor om att dessa inte fick Aterimporteras till
gemenskapen och yrkade att Silhouettes
ansdkan skulle avslds,

20. Silhouettes talan ogillades av Landesge-
richt Steyer (lokal domstol i Steyr), och
senare ogillades &verklagandet av Oberlan-
desgericht Linz (hdgre regional domstol i
Linz). Den aktuella begiran om {érhandsav-
gorande har stillts inom ramen f6r den revi-
sionstalan som Silhouctte 6r vid Oberster

Gerichtshof,

21. Artikel 7 i varumirkesdircktivet inférli-
vades nirmast ordagrant med sterrikisk riitt
genom den findring som gjordes i Marken-
schutzgesetz ar 1992. 1 10a§ i Marken-
schutzgesetz anges att de rittigheter som 81-
jer av ett varumirke inte ger innchavaren ritt

1-4807




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MAL C-355/9

att férbjuda tredje man att anviinda varumsr-
ket for varor som av varumirkesinnehavaren
cller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden under varumirket inom EES.

22. Oberster Gerichtshof har forklarat att
fore inforlivandet av varumirkesdirektivet
tillimpade de dsterrikiska domstolarna prin-
cipen om internationell konsumtion. Ober-
ster Gerichtshof har hinvisat till sin dom
frin 4r 1971 1 mélet Afga. ® Rittsliget efter
det att direktivet inférlivats ir dock oklart,
Av lagens frarbeten 1 framgir att det med
avsikt har limnats t rittspraxis att avgbra
om principen om internationell konsumtion

skall gilla,

23, Oberster Gerichtshof 6nskar siledes 3
klargjort om direktivet medger att en med-
lemsstat tillimpar en regel om internationell
konsumtion, Den har dessutom stillt en
andra friga som ror vilka dtgirder som varu-
mirkesinnehavaren kan vidta enligt direkti-
vet.

9 — SZ 43/219.
10 — 669 BIgNR 18. GP5.
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24, Oberster Gerichtshof har stillt f5ljande
frigor till domstolen:

"1) Skall artikel 7.1 i ridets forsta direktiv
av den 21 december 1988 om tillnirmningen
av  medlemsstaternas  varumirkeslagar
(89/104/EEG, EGT L 40, 1989) tolkas s3, att
varumirket ger innehavaren ritt att férbjuda
tredje man att anvinda varumirket for
varor som har f6rts ut pd marknaden under
detta varumirke 1 en stat som inte &r
férdragsslutande stat?

2) Kan varumirkesinnehavaren med st6d
av enbart artikel 7.1 i varumirkesdirektivet
kriva att tredje man avstir frin att anvinda
varumirket fér varor som har férts ut pd
marknaden under detta varumirke i en stat
som inte dr fordragsslutande part?”

Hanvisningen till fordragsslutande stat skall
tolkas som en hinvisning till en part i EES-
avtalet, det wvill siga, pd EFTA-sidan, de
EFTA-stater som &r parter i avtalet (for nir-
varande Island, Liechtenstein och Norge)
och, pd EG-sidan, gemenskapen och/eller
gemenskapens medlemsstater. 1! Frigorna ror
siledes varor som férs ut pid marknaden

11 — Se artikel 2 ¢ i EES-avtalet,
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utanfér EES. Det ir inte nddvindigt att
underséka vad som giller f6r varor som fors
ut pi marknaden inom EES och direfter
importeras till gemenskapen. For enkelhetens
skull kommer jag i det f8ljande att hinféra
mig till import till gemenskapen av varor
som forts ut pd marknaden utanfér EES.

25. Skriftliga yttranden har inkommit frin
Silhouctte, Hartlauer, den 6sterrikiska den
franska, den tyska, den italienska, den
svenska och den brittiska regeringen samt
kommissionen, Vid sammantridet har munt-
liga yttranden avgivits av Silhouette, Hart-
lauer, den italienska regeringen och kommis-
sionen.

Den férsta fragan

26. Genom sin férsta friga 6nskar Oberster
Gerichtshof fi veta om artikel 7.1 i varumir-
kesdircktivet skall tolkas s, att innchavaren
av ett varumirke kan férbjuda tredje man att
anvinda varumirket f6r varor som har {orts
ut p4 marknaden under detta varumirke i en
stat som inte ingdr 1 EES. Det 4r inte ndr-
mare angivet om varumirkesinnchavaren har
samtyckt till att varan férdes ut pd markna-
den 1 en stat som inte ingdr i EES, Av beslu-
tet om hinskjutande framgdr det dock klart
att Silhouctte samtyckee till att varor fordes
ut pid marknaden 1 Bulgarien, cftersom det
har konstaterats att Silhouctte gav anvis-
ningar angiendc forsiljningen av varorna diir

och levererade dem till kdparen i Sofia. Fri-
gan skall siledes besvaras med utgdngspunke
i antagandet att varumirkesinnchavaren har
samtycke till att hans produkter férts ut pa
marknaden utanfér EES.

27. 1 detta fall kan det ocksd férutsitas att
Silhouctte inte samtyckte till att dess pro-
dukter 3terférsildes inom EES. S& ir fallet
iven om den nationella domstolen har
uttryckt vissa tvivel angdende huruvida
koparen underrittats om att Aterforsilj-
ningen skulle vara begrinsad. Om Silhouctte
hade samtycke till marknadsf6ringen inom
EES, skulle den férsta frigan klart kunna
besvaras med att Silhouette inte kunde hind-
ra att dess produkter importerades il
Osterrike.

28. Oberster Gerichtshof har inte péstatt att
Silhouette skulle ha ”skilig grund”, i den
mening som avses 1 artikel 7.2 1 dircktivet,
for att motsiita sig att glasdgonen marknads-
fors 1 Osterrike.

29, 1 f5revarande fall star det siledes klart att
domstolen skall préva frigan huruvida varu-
mirkesdircktivets bestimmelser om konsum-
tion av varumirkesrittigheter, till {6ljd av att
varor fors ut pi marknaden inom gemenska-
pen, kriver att medlemsstaterna tilliter en
varumirkesinnchavare att forhindra import
till gemenskapen av varor som av varumir-
kesinnchavaren cller med hans samtycke har
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férts ut pd marknaden utanfér EES, och det
enbart av den anledningen att han inte har
samtyckt till att dessa varor siljs inom
gemenskapen. Frigan ir med andra ord om
bestimmelsen hindrar att medlemsstaterna
tillimpar principen om internationell kon-
sumtion,

Direktivets lydelse

30. T artikel 7.1 1 direktivet foreskrivs kon-
sumtion endast for det fall att varor har forts
ut pd marknaden inom gemenskapen. Séledes
foreskrivs inte internationell konsumtion
utan endast konsumtion inom gemenskapen.

31. Det dr allmint vedertaget, och det pi
goda grunder, att direktivet inte medfér skyl-
dighet "f6r medlemsstaterna att foreskriva
internationell konsumtion utan pi sin hojd
limnar denna méjlighet Sppen for medlems-
staterna. Om det hade funnits en avsikt att
genom direktivet inféra en regel om interna-
tionell konsumtion, skulle det i artikel 7.1
inte hinvisas enbart till varor som forts ut pa
marknaden inom gemenskapen.

32. Porarbetena till direktivet visar att det
inte fanns ndgon avsikt att genom direktivet
inféra en regel om internationell konsum-
tion, Kommissionens ursprungliga forslag lir
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ha innehillit en regel om internationell kon-
sumtion. 2 Kommissionen #ndrade sedan
instillning och indrade sitt férslag, 13 s3 att
principen om konsumtion uttryckligen
begrinsades till varor som férts ut pg mark-
naden ”inom gemenskapen”.

33. Ifriga om huruvida direktivet utgdr hin-
der f6r internationell konsumtion eller lim-
nar en sidan mojlighet dppen, ir jag benigen
att f6rorda den f6rra 16sningen. I artikel 7.1
anges de omstindigheter under vilka de rit-
tigheter som foljer av varumirket skall anses
vara konsumerade. D3 artikel 7.1 foreskriver
att rittigheterna ir konsumerade nir varor
fors ut pi marknaden inom gemenskapen,
faller det sig naturligt att uppfatta detta som
att rittigheterna inte konsumeras nir varorna
fors ut pd marknaden i tredje land. Det ir
visserligen riktigt att direktivet inte uttryck-
ligen férbjuder internationell konsumtion,
men en sddan verkan kan rimligen anses félja
av bestimmelsens lydelse. Jag medger att det
finns argument att anféra mot denna slutsats,
men dessa argument finner knappast stéd i
direktivet.

34, Min uppfattning om den verkan som f5l-
jer av ordalydelsen 1 artikel 7.1 Sverensstim-
mer med direktivets systematik. Artikel 7.1
utgdr ctt undantag frin de rittigheter som
tillkommer varumirkesinnehavaren enligt

12 — EGT C 351, 1980, s. 1. Betriffandc forarbetena, sc KOM
(80) 635 slutlig,

13 — EGT C 351, 1985, s. 4.
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artikel 5.1. Generellt sett skall undantag inte
ges en vid tolkning. I detta fall kan artikel 7.1
inte tolkas vidare in att den féreskriver kon-
sumtion inom gemenskapen. For en annan
slutsats skulle det vara nddvindigt att 1
dircktiver tolka in ytterligare ett, under-
forstatt, undantag som limnar 8ppen en moj-
lighet att féreskriva internationell konsum-
tion. En sidan 16sning f6refaller dock strida
mot dircktivets systematik.

Direktivets syfte och rickvidd

35, Dircktivets lydelse ir dock inte avgs-
rande och dess syfte och rickvidd dr dérfér
av yttersta betydelse vid tolkningen av dess
bestimmelser. Uttalandena 1 ingressen dr
dock inte helt samstimmiga, A ena sidan kan
det crinras om att avsikten med dircktivet
inte dr att “genomféra ctt fullstindigt nir-
mande av medlemsstaternas lagstiftning om
varumirken” utan endast att tillnirma *de
nationclla rittsliga bestimmelser som mest
dirckt piverkar den inre marknadens funk-
tion”. A andra sidan skall dircktivet, med
vissa begrinsade undantag, sikerstilla att
varumirken fir “samma rittsliga skydd i alla
medlemsstaterna”.

36. Dc som foéresprikar internationell kon-
sumtion framhéller att den konsumtion som
dsyftas i dircktivet dr av begrinsad karaktdr

och hivdar att hinvisningen till konsumtion
inom gemenskapen i artikel 7.1 skall anses
vara en minimiregel.

37. Dessa foresprikare hivdar vidare att arti-
kel 7 endast var avsedd att stadfdsta domsto-
lens rittspraxis angiende konsumtion av rit-
tigheter, eftersom domstolen har betonat att
artikel 7 skall tolkas pd samma sitt som
domstolens rittspraxis rorande artiklarna 30
och 36. De hivdar att medlemsstaterna,
innan dircktivet inforlivades, hade full valfri-
het i friga om tillimpningen av principen om
internationell konsumtion och att detta f6r-
hillande borde fortsitta att gilla sd linge
som dircktivet inte innchiller en uterycklig
bestimmelsec om motsatsen.

38. Motstindarna till internationell konsum-
tion &beropar tredje dvervigandet i direkti-
vet 1 till st6d f6r sin 4sikt att, iven om det 4r
riktigt att dircktivet inte utgdr en fullstindig
harmoniscringsitgird, en medlemsstats till-
limpning av principen om internationell
konsumtion kan anses ingd bland de hand-
lingar som “mest dirckt paverkar den inre
marknadens funktion” och [8ljaktligen dr en
sidan typ av friga som var tinkt att harmo-
niscras genom dircktivet. Dessutom var syf-
tet med dircktivet att varumirken skulle ha
“samma rittsliga skydd 1 alla medlemssta-
terna”. Aven om det skydd som [6ljer av

14 — Citerat i punkt 5 ovan,
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direktivet inte kriver ett helt likformigt sy-
stem, eftersom medlemsstaterna behaller sin
behdrighet pi vissa omraden, ir sagda omr3-
den mycket begrinsade, och valméjligheten
ar vil specificerad (se punkt 7 ovan).

39. Betriffande direktivets rickvidd och ver-
kan kan det enligt min uppfattning anféras
att direktivet har férindrat gemenskapsrit-
tens inverkan pd varumirkesskyddet. Tidi-
gare var det endast den inverkan som artik-
larna 30 och 36 i fordraget hade pi nationell
varumirkeslagstiftning som utgjorde en
gemenskapsrittslig  friga. Dircktivet har
medf6rt en harmonisering av varumirkes-
skyddets grundliggande villkor och f5ljder.
Aven om domstolen ur gemenskapsintern
synvinkel har behandlat artikel 7 i direktivet
som en stadfistelse av udigare rittspraxis,
kan det inte fSrutsittas att artikel 7 enbart
tjanar detta syfte. Direktivet reglerar kirnan i
de rittigheter som féljer av varumirket, och
dess bestimmelser ir utformade si, att de pd
alla punkter skall kunna ersitta olika natio-
nella lagbestimmelser.

40. Om direktivet skall anses faststilla varu-
mirkesskyddets grundliggande villkor och
verkningar, dr det svirt att pastd att det ger
medlemsstaterna frihet att vilja internationell
konsumtion. Konsumtionsprincipens rick-
vidd har trots allt central betydelse for varu-
mirkesrittigheternas innehall,
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41, Men dven om man betraktar direktivet
ur en sndvare synvinkel, férefaller det std
klart att internationell konsumtion ir ett av
de forhdllanden som “mest direkt paverkar
den inre marknadens funktion” och som
direktivet siledes dr avsett att harmonisera.
Om vissa medlemsstater tillimpar internatio-
nell konsumtion medan andra inte gor det,
kommer det att uppstd handelshinder p4 den
inre marknaden och det ir just sidana hinder
som direktivet dr avsett att undanrdja.

42. Det dr {ramfor allt pd denna grund som
den &sterrikiska, den franska, den tyska, den
italienska och den brittiska regeringen samt
kommissionen har anfért att direktivet skall
tolkas s, att det utgdr hinder fér principen
om internationell konsumtion. De har i
huvudsak gjort gillande att om medlemssta-
terna var fria att bestimma om varumirkes-
innehavare skall kunna hindra import frin
tredje land eller inte, skulle samma varor
kunna bli féremil fér parallellimport till en
medlemsstat men inte till en annan, vilket
skulle {8 verkningar som ir oférenliga med
den inre marknaden. Mot detta argument gir
det naturligtvis inte att invinda att varor som
vil har importerats till en medlemsstat som
tillimpar internationell konsumtion Atnjuter
fri rérlighet inom hela gemenskapen, efter-
som en sidan [8sning skulle resultera i att
internationell konsumtion pitvingades samt-
liga medlemsstater, vilket — som jag redan
har visat — skulle strida mot direktivet. De
argument som har anférts av kommissionen
och de fem medlemsstaterna ir enligt min
mening mycket évertygande.
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43. Vissa medlemsstater (Frankrike, Tysk-
land och Férenade kungariket) samt kom-
missionen har anfért ett liknande argument
vid EFTA-domstolen, i milet Mag Instru-
ment Inc. mot California Trading Company
Norway, Ulsteen. 15 Detta mél rérde tolk-
ningen av artikel 7.1 1 dircktivet, i synnerhet
i friga om internationell konsumtion med
avscende pi EFTA-staterna. Som jag redan
har papekat har artikel 7.1 i dircktivet
utstrickts, med avscende pd EES-avtalet, till
att dven gilla varor som férs ut pi markna-
den inom EES., EFTA-domstolen svarade pi
féljande sitt:

*Decnna argumentation maste forkastas i den
min som EFTA-staterna ir berorda. EES-
avtalet, till skillnad frin EG-férdraget,
medfor inte att det upprittas en tullunion.
EG-férdraget och EES-férdraget har olika
syfte och rickvidd (se yttrande 1/91 frin
Europciska gemenskapernas domstol, angi-
ende forslaget till avtal mellan gemenskapen,
& cna sidan, och linderna i Europeiska fri-
handelssammanslutningen, & andra sidan, i
friga om upprittandet av Europeiska ckono-
miska samarbetsomridet, REG 1991, s.
1-6079). Genom EES-avtalet upprittas sile-
des inte en tullunion utan ctt frihandelsom-
ride.

Ovanndmnda skillnader mellan gemenskapen
och EES méste dterspeglas i tillimpningen av
principen om internationell konsumtion av

15 — Mil E-2/97, ridgivande yutrande av den 3 december 1997.

varumirkesrittigheter. Enlige artikel 8 i EES-
avtalet skall principen om fri rérlighet for
varor, sisom den har slagits fast i artikel
11—13 i EES-avtalet, endast tillimpas pd
varor med ursprung i EES, medan det i
gemenskapen forhiller sig sd att en vara kan
omsittas fritt nir den en ging lagligen har
forts ut pi marknaden i en medlemsstat.
Inom ramen fér EES tillimpas i allminhet
denna regel endast pi produkter med
ursprung i EES. Det aktuclla milet rdr en
produkt som tillverkats i USA och importe-
rats till Norge. Den omfattas siledes inte av
principen om fri rérlighet fér varor inom
EES.” 16

44. EFTA-domstolen drog slutsatsen att det
ankom p& EFTA-staterna, det vill siga deras
lagstiftarc och domstolar, att besluta huru-
vida principen om internationell konsumtion
skulle inféras cller uppritthdllas med avse-
ende pd varor med ursprung utanfér EES.
EFTA-domstolen berdrde dock inte varor
med ursprung 1 EES.

Artikel 100a i férdraget

45. 1 forevarande mal har den svenska reger-
ingen, till skillnad frin de andra regering-
arna, hivdat att direktivet Sverliter pd natio-
nell rite ate 16sa frigan om intcrnationell

16 — Punkterna 25 och 26 i det ridgivande yurandet.
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konsumtion. Den har gjort gillande att ett
dircktiv som ir antaget p4 grundval av enbart
artikel 100a i férdraget inte kan reglera frs-
gan om internationell konsumtion. Den
svenska regeringen anser att denna friga ror
medlemsstaternas férbindelser med tredje
land. Vidare framgdr det av yttrande 1/94
angdende WTO-avtalet17 att gemenskapen
inte har exklusiv extern behérighet i frigor
rérande immateriella rittigheter.

46. Enligt min mening miste det dock dras
en skiljelinje mellan 4 ena sidan handelspoli-
tiska dtgirder och 4 andra sidan de bestim-
melser som styr varumirkesrittigheternas
verkningar inom gemenskapen. Aven om det
stdr klart att ett férbud mot internationell
konsumtion piverkar handeln med tredje
land, 4r det mindre klart att den faktiskt styr
sidan handel. I motsats till vad den svenska
regeringen har antagit skulle direktivet, om
det tolkades s3 att det utgdr hinder for inter-
nationell konsumtion, inte “reglera med-
lemsstaternas forbindelser med tredje land”.
Snarare dr det s8, att 1 direktivet faststills de
rittigheter som tillkommer varumirkesinne-
havarna i gemenskapen. Det uppstiller de
villkor enligt vilka varumirkesinnehavaren
kan vidta dtgirder mot marknadsféringen av
vissa varor, oavsett om dessa importerats fran
tredje land eller inte. Det ir dessutom ound-
vikligt att 3tgirder pi den inre marknaden
paverkar importen frin tredje land. Siledes
kan 4tgirder som ir avsedda att harmonisera

17 — Domstolens yttrande av den 15 november 1994 (REG 1994,
s. [-5267).
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tekniska standarder pdverka importen av
varor {rin tredje land, men de kan ind3
grundas pa artikel 100a i fordraget.

47. Yttrande 1/94 och gemenskapens externa
behorighet skulle endast komma i friga om
det var aktuellt att inleda forhandlingar med
tredje Jand betriffande internationell kon-
sumtion. Handelspolitiska hinsyn och farha-
gor betriffande eventuellt bristande msesi-
dighet var utan tvekan ett av skilen till att
man inte behéll den bestimmelse om inter-
nationell konsumtion som fanns med i kom-
missionens ursprungliga f6rslag. Sidana
underliggande  politiska  Sverviganden
begrinsar dock inte den materiella rickvid-
den av en dtgird som vidtagits med stod av
artikel 100a. De leder inte till slutsatsen att
en dtgird som grundats pd artikel 100a inte
kan anses reglera internationell konsumtion.
Enligt min uppfattning kan gemenskapen
med stdd av artikel 100a reglera varumirkes-
innehavarnas rittigheter inom gemenskapen
vad giller varor som bér deras varumirke,
oavsett om dessa varor har saluférts inom
eller utanfér gemenskapen.

Varumirkets funktion att ange ursprung

48. Den svenska regeringen har ocks3 dbero-
pat domstolens rittspraxis angiende varu-
mirkets funktion. Denna funktion bestir
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huvudsakligen 1 att sikerstilla konsumentens
mdjlighet att identifiera varans ursprung. 1
varumirkets funktion ingdr pd intet vis att
gora det majligt fér innchavaren att dela upp
marknaden och att utnyttja prisskillnader.
Att tillimpa internationell konsumtion skulle
medféra visentliga fordelar f6r konsumen-
terna och frimja priskonkurrensen,

49, Jag medger att jag finner dessa argument
synnerligen tilltalande. Det bér dock crinras
om att domstolens rittspraxis angdende
varumirkets funktion har utformats mot
bakgrund av férhillandena i gemenskapen,
och inte mot bakgrund av virldsmarknaden.
I domen i méilet EMI * fann domstolen att
dess rittspraxis angiende artiklarna 30 och
36 i fordraget inte kunde tillimpas pd import
frin tredje land. Det ansdgs vara nédvindige
att avgrinsa varumirkesskyddet genom att
definicra varumirkets grundliggande funk-
tion fér att férhindra restriktioner i handeln
mellan medlemsstaterna.

50, Sidana tvingande hinsyn ir dock inte f6r
handen betriffande import frin tredje land.
Som jag redan har visat skulle tvirtom det
forhillandet att medlemsstaterna tillits vilja
internationell konsumtion leda till uppkoms-
ten av handelshinder mellan medlemssta-
terna.

18 — Dom av den 15 juni 1976 i mil 51/75, EMI Records (REG
1976, 5. 811; svensk specialutgiva, volym 2, s, 115).

51. Ett tungt vigande argument utgors
naturligtvis av intresset av att frimja frihan-
del pi internationell niva. Inom delar av dok-
trinen framstir ctt uteslutande av internatio-
nell  konsumtion som ett utslag av
protecktionism och anses didrmed vara skad-
ligt. 1 Handelspolitiska hinsyn kan dock
vara mer komplicerade dn vad man inom
denna doktrin vill tillstd, Jag har redan
nimnt farhdgorna betriffande den eventuclla
bristen pd Omsesidighet, for det fall att
gemenskapen ensidigt skulle {6reskriva inter-
nationell konsumtion. Det ingdr 1 vilket fall
som helst inte i domstolens uppgifter att
forsoka utvirdera sidana politiska hinsyn.

52. Vad betriffar priskonkurrensen och fér-
delarna f6r konsumenterna, maste det goras
en avvigning mellan dessa férdelar och hotet
mot den inre marknadens enhetlighet. Denna
enhetlighet skulle skadas allvarligt, om inter-
nationell konsumtion inférdes i en medlems-
stat men inte i en annan. Endast konsumen-
terna i den férra staten skulle dra fordel av
ligre priser pi importvaror fran tredje land.
Priskonkurrensen pi den inre marknaden
skulle snedvridas.

53, Betriffande gemenskapens konkurrens-
politik, kommer den dom som domstolen
skall meddela rérande internationell kon-
sumtion pi intet vis att piverka den eventu-
clla tillimpningen av konkurrensreglerna i

19 — 'Till f6resprikarna [6r internationell konsumtion (i stérre
cller mindre wistrickning) hor Beicr, Friedrich-Karl, 1IC
1990, s, 131; Rasmussen, Jesper, EIPR 1995, s. 174; Shea-
, Nicholas, EIPR 1995, s. 463; Verkade, D. W. F, "Extra-
commt aire paraliclimport en rechten van intellectucle
cigendom”, SEW 1997, s. 304,

I-4815



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MAL C-355/96

fordraget. Den kommer inte att utesluta méj-
ligheten att tillimpa artiklarna 85 och 86 i
fordraget pd avtal mellan féretag, eller pd ett
dominerande fdretags ensidiga upptridande,
med avseende pd en marknadsuppdelning, 20

54, Slutligen skall det erinras om att vissa
medlemsstater, och vissa tredje linder, inte
tillimpar internationell konsumtion och att
detta inte har ansetts strida mot det allminna
tull- och handelsavtalet (GATT). WTO-
avtalet har inte fSrindrat situationen pi
denna punkt. Enligt artikel 6 i avtalet om
handelsrelaterade aspekter av immaterialrit-
ter (nedan kallat TRIPS-avtalet) 21, som ingdr
i bilaga 1C till WTO-avtalet, skall vid tvist-
16sning enligt detta avtal ingenting i avtalet
(med undantag fér vissa bestimmelser)
anvdndas betriffande frigan om immaterial-
ritters konsumtion. 22

Forordningen om gemenskapsvarumairken

55, Forordningen om gemenskapsvarumir-
ken ger ytterligare vigledning i friga om hur
direktivet skall tolkas. 23> Férordningen, som

20 — Angiende méjligheten att tillimpa artikel 85, sc till exempel
domen i milet EMI, sc ovan punke 18, och, senast, det for-
slag tll avgdrande som gencraladvokaten Tesauro avgav
den 6 november 1997 i malet Javico (C-306/96).

21 — EGT L 336, 1994, s. 213,

22 — Betriffande artikel 50 i TRIPS-avtalet, angiende interimis-
tiska tgirder, sc det forslag till avgdrande som generalad-
vokaten Tesauro avgav den 13 november 1997 i milet
Herms (C-53/96).

23 — Ridets fdrordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omride 17, volym 2, s. 3).
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innehéller bestimmelser om ett enda gemen-
skapsvarumirke med giltighet inom hela
gemenskapen, utarbetades vid samma tid-
punkt som direktivet, och den innchsller en
bestimmelse om konsumtion som praktiskt
taget motsvarar artikel 7 i direktivet.

56. Enligt artikel 1.2 skall ett gemenskapsva-
rumirke ha en "enhetlig karaktir” och

"[det] skall ha samma rittsverkan i hela
gemenskapen: det fir inte registreras, overl3-
tas eller avstds ifrin eller bli féremsl for
beslut om upphdvande av innchavarens rit-
tigheter eller frklaras ogiltigt, inte heller far
dess anvindning f6rbjudas om det inte giller
for hela gemenskapen. Denna princip skall
gilla om inte annat féreskrivs 1 denna for-
ordning.”

57. Artikel 13, under rubriken ”Konsumtion
av de rittigheter som ir knutna tll ett
gemenskapsvarumirke”, har fljande lydelse:

”1. Eut gemenskapsvarumirke ger inte inne-
havaren ritt att frbjuda anvindningen av
varumirket for varor som av innchavaren
eller med hans medgivande har slippts ut pa
marknaden under varumirket inom gemen-

skapen.
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2. Punkt 1 skall inte gilla nir innchavaren
har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sirskilt nir
varornas beskaffenhet har forindrats cller
forsimrats efter att de har slippts ut pa
marknaden.”

58, Bortsett frin hinvisningen dll ett
»gemenskapsvarumirke”, har artikel 13 i for-
ordningen siledes samma lydelse som artikel
7 1 dircktivet.

59, I likhet med dircktivet innchdll kommis-
sionens ursprungliga forslag till {6rordning
en bestimmelse om internationell konsum-
tion, men dven 1 detta fall indrades frslaget,
och férordningen féreskriver konsumtion
endast f6r varor som har férts ut pi markna-
den ”inom gemenskapen”. Det dr dirfor,
dven i detta fall, omdjligt att tolka férord-
ningen si, att den uppstiller krav pé interna-
tionell konsumtion, Valet skulle ddrmed std
mellan att férbjuda internationell konsum-
tion och att &verlita &t medlemsstaterna att
avgora frigan.

60. Det dr dock knappast méjligt att hivda
att forordningen ger medlemsstaterna valfri-
het. Dircktivet innebir, sisom redan har
pipekats, att nationell lagstifining harmoni-
seras till en del, medan férordningen medfér
en uttdmmande reglering av gemenskapsva-
rumirkets villkor och verkningar. Enligt arti-
kel 14.1 skall dessutom ”[glemenskapsvaru-
mirkens rittsverkan .. cndast faststillas

utifrin bestimmelserna i denna {6rordning”,
I Svrigt skall intring i et gemenskapsvaru-
mirke regleras enligt nationell ritt, i enlighet
med bestimmelserna 1 avdelning X i {8rord-
ningen, vilka endast rér behorighet och for-
farandet i mal om gemenskapsvarumirken,

61. Det forefaller dirfér vara oméjligt att
pistd att fdrordningen om gemenskapsvaru-
mirken ger medlemsstaterna frihet att vilja
internationell konsumtion. Frigan dr siledes
om bestimmelserna om konsumtion i {6r-
ordningen och dircktivet kan tolkas olika,
trots att de har gemensamt ursprung och
lyder lika. Det finns forstds vilkinda exem-
pel pi identiska bestimmelser som har tol-
kats olika i olika sammanhang, sirskilt vad
giller EG-férdraget & ena sidan och ett fri-
handelsavtal & andra sidan, sdsom fallet var i
milet Polydor mot Harlequin Record
Shops.2* Det rddgivande yttrande frin
EFTA-domstolen som har dtergivits ovan
ger ytterligare cxempel pd varfor det, pd
grund av att det dr friga om ectt annat sam-
manhang, kan géras en annorlunda bedom-
ning av den bestimmelse som bchandlas i
forevarande mil. Det sammanhang som dr 1
friga i forevarande mal dr dock, vad avser
savil férordningen som dircktivet, gemen-
skapens inre marknad. Aven om det kan
anforas att de bada rittsakterna har skilda
syften, di dircktivet cndast dr avsett att
uppni cn begrinsad harmoniscring, miste

24 — Dom av den 9 februari 1982 i mil 270/80, Polydor mot
Harlequin Record Shops (REG 1982, s, 329; svensk special-
utgdva, volym 6).

25 — Sc fotnot 15.
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det medges att forordningen tminstone ger
ett visst ytterligare st6d for dsikten att dirck-
tivet utgdr hinder for internationell konsum-
tion,

62. Med hinsyn till direktivets lydelse och
sylte, dess forarbeten, det faktum att férord-
ningen om gemenskapsvarumirken lyder lika
samt de odnskade verkningarna av att Gver-
lita &t medlemsstaterna att avgdra frigan,
drar jag slutsatsen att artikel 7.1 i direktivet
hindrar medlemsstaterna frin att tillimpa
principen om internationell konsumtion.

63. Svaret pd den férsta frigan bor siledes
vara att artikel 7.1 1 direktivet skall tolkas s,
att innchavaren av ett varumirke har ritt att
férhindra tredje man att anvinda varumirket
for varor som har férts ut pid marknaden
under det varumirket utanfér EES. Med-
lemsstaterna ir siledes f6érhindrade att till-
limpa principen om internationell konsum-
tion.

Den andra frigan

64. Genom sin andra frdga dnskar Oberster
Gerichtshof fi veta om varumérkesinnehava-
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ren med st8d av enbart artikel 7.1 i varumir-
kesdirektivet kan utverka ett f6rsiljningsfor-
bud i friga om de varor som utan hans sam-
tycke har satts 1 omsittning inom
gemenskapen. Det framgir av beslutet om
hinskjutande och av en senare skrivelse frin
den nationella domstolen att denna fraga har
uppkommit av f8ljande orsaker.

65. 1 6sterrikisk varumirkeslagstiftning fSre-
skrivs det inte nigon ritt att utverka ctt for-
bud f6r att f5rhindra varumirkesintring. Eu
iliggande att upphéra med varumirkesin-
tring kan dock s6kas med stéd av 9 § UWG
(lagen om illojal konkurrens). Enligt artikel 9
§ 1 UWG kan det utfirdas ett f6rbud gente-
mot en person som 1 sin affirsverksamhet
anvinder ett namn, ett firmanamn eller en
sirskild benimning som en annan person
utnyttjar med laga ritt. Ett registrerat varu-
mirke har egenskapen av en sirskild
benimning” i den mening som avses i denna
bestimmelse (9 § 3 UWG). I 6sterrikisk ritt
tycks det dock inte vara méjligt att utverka
ett f6rbud mot parallellimport pd grundval
av artikel 9 § 1 UWG. Oberster Gerichtshof
har nimligen forklarat att marknadsféringen
av zkta produkter inte kan vara vilseledande 1
den mening som avses i sagda bestimmelse
ndr varorna i friga 4r varumirkesinnehava-
rens egna produkter.
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66. Aven om det i Ssterrikisk ritt finns tvd
andra lagrum som kan liggas till grund f6r
ett forbud, tycks Oberster Gerichtshof anse
att inget av dem ir tillimpligt i fSrevarande
mil. Dessa bada andra bestimmelser 4r 1 §
UWG och 43 § ABGB (civillagen). Enligt
den férra bestimmelsen kan det utfirdas for-
bud gentemot en person som i sin nirings-
verksamhet begdr handlingar i konkurrens-
syfte vilka strider mot samhillsintresset. En
lagbvertridelse kan strida mot sambhillsin-
tressct i den mening som avses i denna
bestimmelse. Overtradelsen miste  dock
kunna knytas till en viss ansvarig person och
ge denna person férdelar i férhdllande till
laglydiga konkurrenter. En person vars ritt
att anvinda sitt namn ifrigasitts eller en per-
son som villas skada genom att hans namn
(cller pscudonym) anvinds utan tillitelse kan
begiira att ctt forbud utfirdas med stéd av 43
§ ABGB.

67. Enligt Oberster Gerichtshof kan ingen
av ovannimnda bestimmelser utgdra grund
f5r ett forbud i detta fall, och den nationella
domstolen anser sig dirfér inte kunna
utfirda ett férbud for Sithouettes rikning,
annat in om ritten till ett férbud foljer av
lydelsen av artikel 7.1 i varumirkesdirektivet.
Enligt Oberster Gerichtshofs resonemang
innebir en dylik tolkning av artikel 7.1 ace
den kan utfirda ctt férbud pd grundval av
10a § i Markenschutzgesetz, cftersom dessa
bada bestimmelser har en nistan identisk
lydelse. Oberster Gerichtshof har anmirke
att frdgan inte rér huruvida direktivet kan ha
direkt effckt, eftersom den aktuclla bestim-
melsen nirmast ordagrant har verforts till
osterrikisk lag, Vad som 8nskas dr framfor
alle ctt klarliggande av den korrckta tolk-
ningen av sagda bestimmelse. Aven om det

snararc ir artikel 5 in artikel 7 i dircktivet
som ligger till grund fér varumirkesinncha-
varens faktiska rittigheter, framgir det att
Oberster Gerichtshof endast har tagit tolk-
ningen av den senarc bestimmelsen 1 betrak-
tande, di artikel 5.1 a inte har inf8rlivats med
osterrikisk lag.

68. Det ir vil fastslaget att, oavsett om de
sirskilda bestimmelserna i ett dircktiv har
inforlivats med nationell ritt eller inte och
oberoende av den dirckta effckten av dessa
bestimmelser — som, om de inte ir inférli-
vade, cndast kan 4beropas gentemot staten
cller cn offentlig myndighet —, nationclla
domstolar ir skyldiga att beakta alla bestim-
melser i den nationella ritten for att i den
utstrickning det dr mojligt sikerstilla att det
resultat som avses i dircktivet uppnis, 26
Denna skyldighet giller inte bara nationell
lagstiftning som sirskilt inforts i syfte att
inforliva ctt dircktiv, utan idven andra
bestimmelser i nationell ritt, inbegripet
sidana bestimmelser som har antagits fore

26 — Dom av den 13 november 1990 i mil C-106/89, Marleasing
(REG 1990, 5. 1-4135; svensk speciatutgiva, volym 10).
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direktivet. Betriffande den bestimmelse som
dr i friga i f6revarande mal har domstolen
fastslagit f3ljande:

"Den nationella domstol som skall tolka den
nationella ritten r ... vid tillimpningen av
denna, oavsett om det ir friga om bestim-
melser som tillkommit tidigare eller senare
an direktivet, skyldig att i1 stdrsta mojliga
utstrickning goéra detta mot bakgrund av
direktivets lydelse och indamil fér att uppna
det resultat som avses med detta och dirige-
nom f6lja tredje stycket i artikel 189 i
EG-f6rdraget.” 27

69. Av detta fSljer att oavsett om den natio-
nella varumirkeslagstiftningen har indrats
for att genomfdra samtliga artiklar i direkti-
vet eller inte, méste denna lagstiftning tolkas
1 6verensstimmelse med direktivet, Forutsatt
att lagstiftningen kan tolkas pi detta sitt, 4r
nationella domstolar skyldiga att ge varumir-
ken samma skydd som om varje enskild
bestimmelse 1 direktivet vore sirskilt och
uttryckligen inférlivad med nationell ritt.

70. Aven om det i férevarande mal framgar
att artikel 5.1 i direktivet, genom vilken
varumirkesinnehavaren tillerkinns exklusiva
rittigheter, inte har inférlivats med Ssterri-
kisk ritt, 4r domstolarna inda skyldiga att i
den mén det éir m&jligt tolka Ssterrikisk lag-
stiftning mot bakgrund av artikel 5.1 a. I
artikel 5.1 a anges att varumirkesinnehavaren
skall "ha ritt att forhindra tredjc man som
inte har hans tillstind” att anvinda varumir-
ket. Enligt lydelsen av artikel 5.1 skall han
sdledes ha ritt att utverka ett domstolsheslut
om f6rbud mot anvindning av varumirket.

27 — Dom av den 11 juli 1996 i mil C-232/94, MPA Pharma
(REG 199, 5. 13671, punkt 12).
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Nir det enligt nationell lagstiftning ir m&j-
ligt att fatta ett sidant beslut, oavsett om det
sker inom ramen fér varumirkeslagstift-
ningen eller annan lagstiftning, sisom
bestimmelsen om illojal konkurrens, miste
det dirfér finnas en motsvarande mojlighet
vad betriffar intring i1 de rittigheter som ir
knutna till ett varumirke enligt artikel 5.1 i
direktivet.

71. Vidare har domstolen i sin rittspraxis
bekréftat den allminna rittsgrundsats enligt
vilken nationella domstolar maste tillhanda-
hilla effektiva rittsmedel for att sikerstilla
skyddet av de rittigheter som féljer av
gemenskapsritten, Det har 1 rittspraxis upp-
stillts tvd sirskilda principer. For det forsta
fir de nationella regler som styr utévandet av
de rittigheter som f8ljer av gemenskapsrit-
ten inte vara mindre f6rmanliga in reglerna
om utbvande av rittigheter som féljer av
nationell ritt. For det andra fir det inte
under nigra omstindigheter gdras omdjligt
eller orimligt svirt att utdva de rittigheter
som f6ljer av gemenskapsritten. 28 Under de
omstindigheter som ir fér handen i detta
mil kan det mycket vil vara sd att frinvaron
av regler som gor det mojligt att utfirda for-
budet i friga strider mot dessa bida krav.

72. 1 friga om interimistiska atgirder har
domstolen fastslagit att nationella domstolar
kan vara skyldiga att besluta om sidana
dtgirder for att skydda rittigheter som foljer
av gemenskapsritten, dven 1 sidana fall d3

28 — Dom av den 14 december 1995 i de forenade milen
C-430/93 ach C-431/93, Van Schijndel och Van Veen (REG
1995, 5. 1-4705).
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detta inte ir méjligt enligt nationell rdit, 2
Domstolen har forklarat ate gemenskapsrit-
tens fulla verkan skulle fSrsvagas om en
nationell rittsregel kunde hindra en nationell
domstol att besluta om interimistiska &tgar-
der f6r tiden fram till det slutliga avgdran-
det. 30 Det férefaller vara klart att samma

Forslag till avgorande

princip kan tillimpas pa ett slutgiltigt for-
bud, cftersom ocksi cn sidan 4tgird miste
vidras av den nationella domstolen nir den 4r
nédvindig for att sikerstilla eit verknings-
fullt skydd for de rittigheter som féljer av
gemenskapsritten.

73. Med hinsyn till vad som har anférts ovan féreslar jag att domstolen besvarar
Oberster Gerichtshofs frigor pa foljande sitt:

1) Artikel 7.1 i ridets forsta dircktiv (89/104/EEG) av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sd, att inne-
havaren av ett varumirke har ritt att forhindra tredje man att anvinda varu-
mirket f6r varor som har férts ut pd marknaden under det varumirket utanfor

EES.

2) Aven i det fall da artikel 7.1 4r den enda av de relevanta bestimmelserna i
direktivet som har inférlivats med nationell ritt, skall varumirkesinnehavaren
ha ritt att utverka ett beslut om férbud f6r tredje man att anviinda varumirket
for varor som har férts ut pi marknaden under det varumirket utanfor EES.

29 — Dom av den 19 juni 1990 i mal C-213/89, Factortame m, I
(REG 1990, 5. 1-2433).

30 — Punkt 21 i domen.
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