FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT STIX-HACKL — MAL C-16/03

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
CHRISTINE STIX-HACKL
av den 27 maj 2004*

I — Inledning

1. I detta mé&l har domstolen aterigen
ombetts att tolka artikel 7.1 i direktiv 89/104/
EEG? (nedan kallat direktiv 89/104) an-
gdende principen om konsumtion inom
EES av de rittigheter som &r knutna till ett
varumérke.

2. I mélet vid den nationella domstolen &r
det friga om mirkesvaror som tillverkats
utanfor EES och som av varumirkesinneha-
varen — eller i vart fall av bolag nirstiende
varumirkesinnehavaren — fordes in i EES.
Dessa varor distribuerades sedan dels av
dessa nirstiende bolag, dels av tredje man.
Det ér utrett att denna handel dgde rum
inom EES. Efter det att varumdrkesinneha-
varen vickt talan om varumérkesintrang for
att ta kontrollen ¢ver denna handel inom
EES, uppkom frigan for den nationella

1 — Originalsprak: tyska.

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen avy medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT)L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17,
s, 178).
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domstolen om — och i si fall niar —
varumdrkesinnehavarens réttigheter skall
anses ha konsumerats.

3. Mot denna bakgrund stillde den natio-
nella domstolen tolkningsfragor till dom-
stolen for att fi klarhet i huruvida dessa
mirkesvaror skall anses ha forts ut pa
marknaden, och konsumtion av varumirkes-
rittigheterna didrmed intritt, redan genom
att dessa varor importerats till EES, eller om
det i detta avseende dessutom krivs att
varumirkesinnehavaren vidtagit atgirder
vid ett senare tillfille.

H — Tillimpliga bestimmelser

4. Artikel 5 i direktivet har i tillimpliga delar
foljande lydelse:

"Réttigheter som &r knuina till ett varumirke

-

1. Det registrerade varumirket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att
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férhindra tredje man, som inte har hans
tillstind, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som #r identiska med varumir-
ket med avseende p& de varor och
tjinster som #r identiska med dem for
vilka varumirket dr registrerat,

3. Bla. kan féljande forbjudas enligt punk-
terna 1 och 2:

b) Att utbjuda varor till forséljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem for dessa
indamal eller utbjuda eller tillhanda-
halla tjéinster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor
under tecknet,

»

5. Artikel 7 i direktivet har rubriken "Kon-
sumtion av de rittigheter som &r knutna till
ett varumirke”. I artikel 7.1 foreskrivs
foljande:

"Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att
forbjuda anvindningen av varumirket for
varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pd marknaden under
varumirket inom gemenskapen.”

6. Artikel 7.1 i direktivet har édndrats i
enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet, jim-
ford med dess bilaga XVII punkt 4, for att
dverensstimma med nimnda avtal.
Uttrycket "inom gemenskapen” har dirvid
ersatts med orden "i en avtalsslutande part”.

III — Bakgrunden, mailet vid den natio-
nella domstolen och tolkningsfragorna

7. Peak Holding AB (nedan kallat Peak
Holding) &r innehavare av i Sverige och
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inom EU registrerade varumirken. Ritten att
anvinda varumirkena har upplatits till nir-
stdende bolaget Peak Performance Produc-
tion AB (nedan kallat Peak Production), som
med utnyttjande av dessa tillverkar och siljer
Klider och accessoarer i Sverige och utom-
lands.

8. I september 2000 saluforde Handelskom-
paniet Factory Outlet i Léddekopinge AB (nu
med firman Axolin-Elinor AB, nedan kallat
Axolin-Elinor) i sina butiker ett varuparti om
omkring 25 000 plagg forsedda med varu-
mirket Peak Performance, efter att ha
annonserat i olika tidningar. De klider som
ingick i partiet hade for Peak Productions
rikning producerats utanfor Europa.® De
hade inférts till Europa i forsiljningssyfte och
de ingick i Peak Productions ordinira
sortiment under dren 1996-1998.

9. Det dr ostridigt mellan parterna i mélet
vid den nationella domstolen att 70 procent
av plaggen under denna tid var ute i butiker
for forséljning till konsumenter. Axolin-
Elinor har gjort gillande att samtliga plagg
var ute till forséljning i butiker som tillhér
fristdende aterforsiljare, medan Peak Hold-

3 — Av begiran om férhandsavgorande framgdr inte med sikerhet
att det (endast) 4r avtalsslutande parter 1 EES som avses med
Europa. I detta forslag till avgérande utgdr jag fran att det
aktuella varupartiet har producerats utanfor EES.
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ing gjort gillande att plaggen var ute till
forsiljning i Peak Productions egna butiker.

10. Samtliga plagg i varupartiet hélls under
november eller december 1999 tillgingliga
for forsiljning till konsumenter i den av Peak
Productions systerbolag Carli Gry Denmark
A/S tillhandahillna lokalen Base Camp i
Koépenhamn, Peak Production silde sedan de
overblivna varorna till det franska foretaget
COPAD International. Peak Production skall
dérvid ha foreskrivit att varupartiet inte fick
vidareforsiljas till andra linder i Europa én
till Ryssland och Slovenien, forutom fem
procent av den totala kvantiteten vilka fick
séljas i Frankrike.

11. Axolin-Elinor har bestritt att nagon
sddan begrinsning uppstillts och har dess-
utom gjort gillande att bolaget forvirvade
varupartiet frin det svenska bolaget Truefit
Sweden AB.

12. Det #r ostridigt mellan parterna att
varupartiet inte varit utanfér EES-omréadet
fran det att det limnade Peak Productions
lager i Danmark till dess att det levererades
till Axolin-Elinor.
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13. Under pastiende att Axolin-Elinors
marknadsféring i fraga utgjorde intrang i
Peak Holdings varumirkesritt, vickte Peak
Holding i oktober 2000 talan vid Lunds
tingsrdtt. Tingsritten, som fann att varorna
forts ut pa marknaden genom att de hallits
tillgingliga f6r konsumenter i butiken Base
Camp och att varumirkesritten inte dérefter
kunnat aterstillas, ogillade kdromalet. Peak
Holding 6verklagade tingsrittens dom till
Hovritten éver Skine och Blekinge.

14, Hovritten ansig att det var nodvéndigt
att tolka artikel 7.1 i direktiv 89/104 for att
kunna doéma i saken. Hovritten beslutade
darfor att vilandeforklara malet och hén-
skjuta foljande tolkningsfragor till domsto-
len:

"1. Skall en vara anses ha forts ut pa
marknaden genom att denna av varu-
mirkesinnehavaren

a) importerats och infortullats till den
gemensamma marknaden i syfte att
sljas dér?

b) utbjudits till forséljning i varumir-
kesinnehavarens egna eller nér-
stdende bolags butiker inom den
gemensamma marknaden, utan att
varan Gverlatits?

Kan en varumirkesinnehavare, om en
vara forts ut pA marknaden enligt nigot
av alternativen ovan och konsumtion av
varumiirkesritten ddrmed intritt utan
att varan Sverldtits, genom att aterfora
varan till lager bryta konsumtionen?

Skall en vara anses ha forts ut pa
marknaden genom att den av varumér-
kesinnehavaren overlétits till ett annat
bolag p& den inre marknaden, om
varumirkesinnehavaren vid dverlitelsen
uppstillt forbehall gentemot koparen att
denne inte dgde silja varan vidare pa
den gemensamma marknaden?

Paverkas svaret pd friga 3 av om
varumirkesinnehavaren vid 6verlatelsen
av det varuparti i vilket varan ingick gav
koparen tillitelse att vidareforsilja en
mindre andel av varorna inom den
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gemensamma marknaden, utan att
utpeka vilka individuella varor det till-
standet avsag?”

IV — Riittslig bedomning

15. Den nationella domstolen har stillt den
forsta tolkningsfrégan for att fa klarhet i vid
vilken tidpunkt en varumirkesférsedd vara
skall anses ha "férts ut p4 marknaden”. Den
andra tolkningsfragan forefaller vara sub-
sididr eftersom den stills for det fall varan,
mot bakgrund av de handlingar som den
nationella domstolen angett i den forsta
tolkningsfrégan, faktiskt skall anses ha forts
ut pd marknaden. Eftersom de tvd forsta
tolkningsfrégorna dr si nira sammankopp-
lade med varandra, kommer jag nedan att
préva dem gemensamt.

16. Den tredje och den fjirde tolknings-
frigan avser forhéllandet mellan begreppet
forts ut pd marknaden och begreppet samt-
ycke i artikel 7.1. I den fjirde fragan avses
endast ett specialfall av det eventuellt
relevanta samtycket. Jag kommer dirfor att
prova dven dessa bada fragor gemensamt.
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A — Den forsta och den andra tolknings-
fragan

17. Den nationella domstolen har stilit de
tva forsta tolkningsfragorna for att fi klarhet
i hur begreppet forts ut pa marknaden skall
utfyllas, sa att det kan faststillas fran vilken
tidpunkt en varumirkesférsedd vara skall
anses ha forts ut pd marknaden — som om
varan forts ut pd marknaden inom EES av
varumirkesinnehavaren sjilv. Denna proble-
matik #r av stor praktisk betydelse: Avgo-
rande for hur fragorna skall besvaras &r
sirskilt hur koncerninterna transaktioner*
och hjilptransaktioner® skall bedémas i
varumirkesrittsligt hiinseende.

18. Det kan redan nu slis fast att den
rittighet som 4r knuten till varumérket
definieras i artikel 5 i direktiv 89/104 som
en ensamritt, I artikel 5.3 anges i detalj vilka
befogenheter som varumirkesinnehavaren
har, och i artikel 53 b foreskrivs nirmare
bestdmt att varumérkesinnehavaren far for-
bjuda tredje man att under tecknet utbjuda
varor till forséljning, marknadsfora dem eller
lagra dem for dessa dndamal. Enligt gillande
gemenskapsritt hor det till varumérkesinne-
havarens grundliggande befogenheter att
kunna rida 6ver var och nir den varumér-

4 — Skall varumirkesinnehavarens ensamritt anses ha konsume-
rats exempelvis d han silt de varumérkesforsedda varorna till
ett nirstiende bolag?

5 — Skall varumirkesinnet en itt anses ha konsume-
rats exempelvis dd han limnat &ver de varumirkesforsedda
varorna till en speditor?
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kesférsedda varan skall foras ut pd markna-
den inom EES.®

19. Med tillimpning av den i artikel 7.1 i
direktiv 89/104 foéreskrivna principen om
konsumtion inom gemenskapen skall en
intresseavvigning géras mellan 4 ena sidan
den fria rorligheten for varor och 4 andra
sidan utnyttjandet av den rittighet som &r
knuten till ett varumirke. Om inte denna
princip hade funnits, skulle varumérkesinne-
havaren ndmligen ha kunnat férhindra att
varumirkesférsedda varor férs ut pd mark-
naden i en viss medlemsstat, varor som han
sjilv eller tredje man med hans samtycke fort
ut pd marknaden i en annan medlemsstat.
Detta skulle i betydande mén inverka menligt
pd den inre marknadens funktion. For att
sikerstilla att den inre marknaden fungerar
storningsfritt dr det enligt principen om
konsumtion inom gemenskapen — numera
fastslagen i artikel 7.1 i direktiv 89/104 — pa
detta sitt mojligt att begréinsa betydelsen av
de nationella varumirkeslagarnas i princip
territoriella skyddsomféng. ° Enligt denna
intresseavviigning skall siledes varumirkes-

6 — Enligt principen om konsumtion inom EES giller detta ocksd
da varumirkesinnehavaren forst fort ut varorna pd marknaden
utanfor EES, se Fezer, Markeurecht, tredje upplagan, Miinchen
2001, § 24 MarkenG, punkt 93, For en kritisk uppfattning, se
Justice Laddie, begiran om forhandsavgérande av den 18 maj
1999 i mal C-414/99 (sammandrag tryckt i IIC, vol. 30,
nr 5/1999, s. 567) (punkt 36): "In my view this illustrates how
Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic
right to interfere with the distribution of goods which bears
little or no relationship to the proper function of the trade
mark right. It is difficult to believe that a ?ropcr]y informed
legislature intended such a result, even if it is the proper
construction of Article 7 (1) of the Directive.”

7 — Betriffande konsumtionsprincipens funktion som intresseav-
vigningsinstrument hiinvisas tifl mitt forslag till avgérande av
den 5 april 2001 infor domen av den 20 november 2001 i de
forenade mailen C-414/99-C-416/99, Davidoff mdfl. (REG
2001, s. 1-8691), punkterna 80 och foljande punkter.

innehavaren fi rida &ver nir varorna skall
féras ut pd marknaden i EES for forsta

Py 8 e .
gangen.© Dock fornekas han den varumdr-
kesrittsliga kontrollen §ver varornas distri-
bution direfter.

20. Ett sérdrag for den partiella harmoniser-
ing av de nationella varumérkeslagarna som
inforts genom direktiv 89/104 ar att princi-
pen om konsumtion inom gemenskapen,
som i forsta hand utvecklats med avseende
pa den inre marknaden, dven har betydelse
fr handeln med tredje land. ® Domstolen har
i detta avseende slagit fast att den omstén-
digheten att en vara har forts ut pa
marknaden utanfér EES inte medfér kon-
sumtion av varumirkesinnehavarens rétt att
motsitta sig import av varor som sker utan
hans samtycke. Hirav har domstolen dragit
slutsatsen att "gemenskapslagstiftaren [har]
latit varumirkesinnehavaren bestdmma nér
varor som bir varumiirket kan sldppas ut pa
marknaden i EES for forsta gingen”.'®
Domstolen gick dock inte in pd andeme-
ningen och syftet med konsumtionsprinci-
pen nir det giller den inre marknadens
funktion, vilket dock inte ir relevant i detta
mél, 1

8 — Detta anges uttryckligen i domen i de férenade milen Davidoff

m.fl. (ovan fotnot 7), punkt 33, med diri angiven rittspraxis.

9 — Se, i detta avseende, fiven mitt forslag till avgdrande i de

forenade milen Davidoff mfl (ovan fotnot 7), punkterna 78
och 84, jimte vad som anges ovan i fotnot 6.

10 — Domen i de forenade mélen Davidoff m.fl. (ovan fotnot 7),
punkt 33, Se sven domt av den 1 juli 1999 i mil C-173/98,
Sebago och Maison Dubois (REG 1999, s. 1-4103), punkt 21.

11 — Se dven Thomas Hays, Parallel importation under European
Union Law, London 2004, punkterna 7.55 f. och 10.02 ff.
samt 10.11 ff.
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21. Det kan slutligen konstateras att om
varumérkesinnehavarens rittigheter stirks
— exempelvis genom att tidpunkten for de
atgirder som innebér att konsumtion skall
anses ha intritt senareliggs — ges varumair-
kesinnehavaren i princip ytterligare méjlig-
heter att begriinsa den fria rorligheten for
varor inom EES.

22, For att kunna besvara de tvd forsta
tolkningsfragorna rérande begreppet forts
ut pd marknaden i artikel 7.1 i direktiv
89/104 dr det noédvindigt att tolka dessa
bestimmelser enligt sedvanliga tolknings-
metoder. Jag kommer inom ramen f6r dessa
tolkningsmetoder att gi in pa de tolknings-
forslag som den nationella domstolen limnat
i den forsta tolkningsfragan.

Tolkning av ordalydelsen av artikel 7.1 i
direktiv 89/104

23. Oaktat de eventuella skillnader som ma
forekomma i de olika sprikversionerna av
artikel 7.1 i direktiv 89/104,*% har den
svenska regeringen med riitta betonat att en

12 — Medan det begrepp som anviinds i den tyska versionen (in
den Verkehr gebracht) avser att varan bringats i omséttning,
avser den franska versionen (mis dans le commerce), den
spanska och den i detta de likalydande portugisis}

versionen (comercializado respektive comercializadosj, den

italienska versionen (immessi in commercio) och den
nederlindska versionen (in de handel zijn gebracht) handeln
med varorna, samtidigt som sévil den engelska versionen
g)ut on the market), den svenska versionen (marknaden) som

en danska versionen (markedsfort) direkt hinfor sig till
marknaden.
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gemensam n#mnare dr att de anviinda
begreppen i normalt sprakbruk méste upp-
fattas sa att det krévs att varumirkesinneha-
varen har vidtagit en mot marknaden riktad
atgérd for att en vara skall anses ha forts ut
p& marknaden. Detta bekriftas ocks& av en
historisk tillbakablick. I domen i malet
Centrafarm, * dér principen slogs fast forsta
gingen, har domstolen angett féljande: "Ett
sddant hinder [fér den fria rorligheten for
varor] #r inte befogat nir varan lagligen har
forts ut pd marknaden i den medlemsstat
varifrdn den dr importerad, av innehavaren
sjilv eller med hans samtycke, sa att det inte
kan vara friga om missbruk av eller intrang i
varumirket” (min kursivering).

24. Det dr siledes relevant for fragan huru-
vida konsumtion av rdttigheter som A&r
knutna till ett varumirke intritt enligt artikel
7.1 i direktiv 89/104 att varumérkesinneha-
varen vidtagit en utdtriktad atgérd, nimligen
mot marknaden. Av denna omstindighet
foljer att redan enligt denna bestimmelses
ordalydelse kan varken interna &tgirder
inom foretaget — sdsom Overlatelse av
mirkesvaror till ett dotterbolag — eller
forberedande atgirder — sisom varumirke-
sinnehavarens import av varor fran tredje
land i vilket han latit tillverka varorna —
anses innebdra att de varumirkesférsedda
varorna forts ut pd marknaden.

13 — Dom av den 31 oktober 1974 i mal 16/74, Centrafarm (REG
1974, s. 1183), punkterna 9-11.
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25. Vad betriffar miérkesvaror som tillver-
kats utanfér EES skall det dessutom beaktas
att varumirkesinnehavaren vid tidpunkten
for importen till EES dnnu inte nodvindigt-
vis maste ha bestdmt sig f6r hur de skall féras
ut pad marknaden inom EES for forsta
gangen. Om de rittigheter som &r knutna
till ett varumirke skulle konsumeras redan
genom att mirkesvarorna importerats eller
infortullats pd varumirkesinnehavarens ini-
tiativ, skulle varumirkesinnehavaren inte
lingre kunna rada 6ver nér och hur varorna
férs ut pd marknaden inom EES for forsta
gangen.

26, Det kan saledes uteslutas att varorna
skall anses ha férts ut pd marknaden redan
genom att de importerats till EES. Fragan
kvarstir d& om de skall anses ha forts ut pd
marknaden genom att de utbjudits till for-
siljning, eller om det i detta avseende snarare
krivs att de overlatits eller att i vart fall
forfoganderitten inte enbart tillfilligt ver-
gétt till annan.

27. Det dr knappast mojligt att besvara
denna friga genom en tolkning av ordaly-
delsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104. Savil
utbjudande till forsiljning som overlatelse av
mirkesvaror #r nimligen ocksd "mot mark-
naden riktade atgirder”. Inom ramen for en
tolkning av bestimmelsens ordalydelse kan
det dock konstateras, vilket exempelvis den
svenska regeringen gjort, att sjilva Over-
latelsen inte kan ligga till grund for bedém-
ningen. Genom att varan 6verlats, avligsnas
varan nidmligen frdn marknaden. P4 jamfor-
bart sitt har Axolin-Elinor gjort gillande att
den omstindigheten att varor utbjuds till
forsilining i en butik dr kénnetecknande for
att varorna befinner sig pd marknaden.

Systematisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv
89/104

28. Inom ramen for den systematicka tolk-
ningen kommer jag framfor allt att under-
soka férhallandet mellan artikel 5.3 och
artikel 7.1 i direktiv 89/104. Enligt artikel
5.3 b kan varumirkesinnehavaren sirskilt
forbjuda tredje man "[a]tt utbjuda varor till
forsiljning, marknadsfra[*] dem eller lagra
dem foér dessa dndamdl ... under tecknet”.
[*Mot bakgrund av att terminologin é&r
enhetlig i den tyska lydelsen av artikel 5.3
och artikel 7.1 och det ér denna lydelse som
generaladvokaten har utgtt fran, kommer
nedan — for att bidra till en littare forstaelse
av resonemanget — uttrycket "forts ut pa
marknaden" att anviindas #ven da generalad-
vokaten hiinfér sig till den forstnimnda
bestimmelsen, Overs. anm.] Mot bakgrund
av att bestimmelsen har utformats pa detta
sitt, ligger det nira till hands att skilja pa om
varor endast utbjuds till forsdljning eller om
de fors ut pd marknaden.

29. Fragan uppkommer emellertid om
begreppet forts ut pd marknaden i denna
bestimmelse dverensstimmer med det lika-
lydande begreppet i artikel 7.1, For att en
sadan 6verensstimmelse foreligger talar for
det forsta att samma begrepp anvénds och
fér det andra att det i bada bestimmelserna
gors en avgrinsning mellan & ena sidan
itgirder som riktas mot marknaden och &
andra sidan atgirder som &r av rent intern
natur. ** Mot en sddan enhetlig tolkning talar

14 — Se, i detta avseende och betriffande de tyska inforlivandebe-
stimmelserna, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, andra uppla-
gan, Miinchen 2003, § 24, nr 18,
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emellertid den omstéindigheten att de bada
bestimmelserna har olika malsittningar: i
artikel 5 faststills i detalj skyddsomradet for
den ensamritt som #r knuten till varumér-
ket, men i artikel 7.1 &terfinns en inskriink-
ning av denna ensamritt. **

30. En systematisk tolkning av artikel 7.1 i
direktiv 89/104 leder séledes inte till nigot
entydigt svar.

Teleologisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv
89/104

31. Utgéngspunkten for en teleologisk tolk-
ning av artikel 7.1 i direktiv 89/104 skall vara
den intresseavvigning som goérs genom
konsumtionsprincipen och som jag nimnt
ovan.'® Saledes godtas inte eventuella
utgdngspunkter for tolkningen som begrin-
sar varumirkesinnehavarens befogenhet att
kontrollera nir de varumirkesférsedda
varorna fors ut pd marknaden i EES for
forsta gangen. Samtidigt skall det beaktas att
den i artikel 7.1 i direktiv 89/104 féreskrivna
inskrdnkningen av varumérkesinnehavarens
rittigheter inte bara syftar till att den inre
marknaden skall fungera storningsfritt utan

15 — Se, betriffande de tyska inférlivandebesti Iserna, Fezer
(se ovan fotnot 6), punkt 7d med vidare hanvisningar och
Strobele/Hacker, Markensgesetz, sjunde upplagan, Kéln 2003,
§ 24, punkt 33 med vidare hénvisningar.

16 — Se punkt 19 ovan.
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dven till att rittssikerheten garanteras.
Denna inskrdnkning hindrar nédmligen att
varumérkesinnehavaren utévar kontroll éver
den fortsatta handeln med varan, och f6lj-
aktligen gbrs det dven mojligt att i varu-
mirkesrittsligt avseende gora ett godtrosfor-
VArv.

32. Genom en teleologisk tolkning skall det
siledes sikerstillas att varumirkesinnehava-
ren kan utnyttja sin ensamritt i den omfatt-
ning som anges ovan'’ och att han i
ekonomiskt hidnseende kan tillgodogora sig
denna ensamritt, samtidigt som detta inte
inverkar menligt pa rittssikerheten.

33. Det har redan konstaterats att dessa krav
inte uppfylls om det skulle anses att de
varumirkesforsedda varorna férts ut pa
marknaden redan pd den grunden att de
importerats till EES, '8

34. Bade kommissionen och den svenska
regeringen anser att mojligheten att i eko-
nomiskt hinseende utnyttja varumérket ir av
avgbrande betydelse. De har dock dragit
olika slutsatser ddrav. Kommissionen anser
att det dr forst genom overldtelsen av den
varumérkesforsedda varan som varumirke-
sinnehavaren skordar den ekonomiska
frukten av rittigheterna, Den svenska rege-

17 — Se punkt 19 ovan,
18 — Se punkt 24 ovan,
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ringen anser ddremot att det &r tillrdckligt att
varumirkesinnehavaren har mdjlighet att
bjuda ut sin vara till férséljning till kon-
sumenterna, eftersom han da kan rada éver
nir och hur varan férst sitts i omséttning.
Enligt den svenska regeringen kan det
siledes inte krdvas att varan rent faktiskt
har verlatits.

35, Till stéd for den svenska regeringens
asikt kan ett ekonomiskt betraktelsesitt
anforas, enligt vilket en varas utforsel pa
marknaden likstills med marknadsforing
sasom import av varan till marknaden, Enligt
detta betraktelsesitt avligsnas siledes varan
fran marknaden i och med att den 6verlats.
Med utgdngspunkt fran definitionen av
marknaden som en plats didr prestationer
och motprestationer fritt utbyts och pa
vilken priset bestims av utbud och efterfra-
gan, anser jag dock att den av den svenska
regeringen forordade tolkningen pa intet sitt
dr 6vertygande. Prisbildningen pd markna-
den sker genom vixelspelet mellan anbud
och efterfrigan och priset bestims forst da
varan overlats. Detta talar for att den av
kommissionen férordade tolkningen ér rik-
tig. Det #r endast denna tolkning som &r
forenlig med definitionen av marknaden som
en plats for fri utvixling av prestationer och
motprestationer.

19 — Se iiven i detta avscende generaladvokat Légers forslag till
avgérande av den 13 november 2003 i det anhingiggjorda
mdlet C-371/02, Bjrnekulla Fruktindustrier (dnnu ef offent-
liggjort i rittsfallssamlingen), punkt 40: “Nir man talar om
marknad menar man motet mellan anbud och efterfrigan,
eller handel, transaktion, ..."

36. Enligt Axolin-Elinor kan det likvél inte
med framgéng bestridas att varor som
utbjudits till férsiljning i en butik faktiskt
har forts ut p& marknaden. Det skall dven
beaktas att varumirkets huvudfunktion,
nimligen att garantera varans ursprung,
sikerstills redan genom att varan utbjuds
till forséljning till konsumenten.

37. Jag anser att detta argument inte &r
dvertygande, och detta av flera anledningar,
Aven om det antas att det i ett sddant fall &r
friga om en atgird som riktas mot markna-
den, anser jag att varumirkesinnehavarens
intressen inte tillgodoses i tillricklig omfatt-
ning. Varumirkesinnehavarens investeringar
i varumirket kan nimligen inte i ekonomiskt
hiinseende skyddas genom att de varumir-
kesférsedda varorna enbart utbjuds till for-
siljning, *°

38. Aven praktiska skil talar fér att den
avgérande tidpunkten inte skall vara da
varan utbjuds till forséljning. Peak Holding
har i detta avseende gjort gillande att det blir
svart att hantera ett system dir den avgd-
rande tidpunkten &r di varan utbjuds till
forsiljning. Problem kommer nimligen att
uppstd vid beddmningen av for vilka lager-

20 — I detta sammanhang kan det erintas om att domstolen i dom
av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal Football
Club (REG 2002, s. 1-10273) visserligen har bekriftat
varumiirkets traditionella funktion som angivare av varans
ursprung, men i enlighet med generaldvokat Ruiz-Jarabo
Colomers forslag till avgérande av den 13 juni 2002, punkt 46,
iiven betonat varumirkets tilltagande betydelse som birare av
investeringar och reklam, I detta avseende forefalter Axolin-
Elinors stindpunkt vara for sniv.
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varor som konsumtion intritt. I detta
sammanhang kan det #dven hénvisas till
domen i malet Sebago, ! i vilken domstolen
slagit fast att "de rittigheter som ir knutna
till ett varumérke endast konsumeras for de
exemplar av varan som med varumirkesin-
nehavarens samtycke har forts ut pd mark-
naden inom det omrdde som anges i denna
bestimmelse. Varumirkesinnehavaren kan,
med stod av den rittighet som han &tnjuter
enligt direktivet, alltid forbjuda att varumir-
ket anviinds for exemplar av denna vara som
inte har forts ut pd marknaden inom det
angivna omradet med hans samtycke.” Av
denna dom foljer att vid bedémning av om
konsumtion har intritt skall det faststillas
vilka exemplar av varan som forts ut pa
marknaden, oavsett om detta skett av
varumérkesinnehavaren sjilv eller med den-
nes samtycke. For det fall det skulle ricka
redan med att varorna utbjudits till forsilj-
ning for att de skall anses ha forts ut pd
marknaden, uppkommer emellertid fragan
hur man med iakitagande av rittssiikerhets-
principen skall kunna avgéra vilka lagervaror
som mdjligtvis inte dr avsedda for forséljning,

39. Det skall vidare noteras att om tidpunk-
ten for konsumtionens intridande faststills
till tidpunkten fér varans utbjudande till
forsiljning, sa skulle det innebira att det blir
omdjligt att forbjuda parallellimport fran
tredje land i de fall varorna forst fanns inom
EES men inte kunde avsittas dir. I mélet
Silhouette, > som rorde just ett sidant fall,
har domstolen, som kiint dr, funnit att det

21 — Punkt 19 (ovan fotnot 10).

22 — Dom av den 16 juli 1998 i mal C-355/96 (REG 1998, s. I-
4799),
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inte #r tillitet med internationell konsumtion
enligt nationella regler. Logiskt sett forut-
sitter detta att rittigheter som ér knutna till
ett varumirke inte anses ha konsumerats
redan genom att varorna utbjuds till forsalj-
ning i en medlemsstat.

40. Om man saledes anser att 6verlatelsen av
de varumirkesforsedda varorna dr den i
ekonomiskt hinseende relevanta tidpunkten
for nér dessa varor skall anses ha férts ut pa
marknaden, * kvarstar det att avgora om det
ar nddvindigt att dganderitten 6vergir till en
annan person. Detta foresprakas i begiran
om forhandsavgorande, da det i den férsta
tolkningsfragan hinvisas till det fallet da
dganderitten till varan inte 6verlatits. Aven
kommissionen, sirskilt under den muntliga
forhandlingen, har gjort gillande att frigan
om Overlételsen av dganderitten till varan ér
relevant.

41. Det kan i detta avseende konstateras att
inte heller en 6verging av dganderitten har
ndgon betydelse for frigan huruvida varu-

23 — Vilket dven kan utldsas ur domen av den 23 oktober 2003 i
mil C-7.5/02, Rioglass (REG 2003, s. I-12705), punkt 28, da
det fasistills att det rdr sig om en transitering gom bestar i
att var. v som i vederborlig ordning tillverkats i en medlems-
stat transporteras genom en eller flera medlemsstater till
tredje land), "vilken per definition inte innefattar saluféring [i
den mening som avses med forts ut pA marknaden — se #ven
punkt 25]”,
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miirkesinnehavaren i ekonomiskt hdnseende
kan utnyttja varumirket. Med andra ord
skall &vergdngen av #ganderdtten till mér-
kesvaran mot bakgrund av det foreslagna
ekonomiska betraktelsesittet inte beaktas. >*

42, DA dganderittsovergangen inte dr avgo-
rande, maste provningen inriktas pad Sver-
gangen av den faktiska férfoganderitten till
varan. En vara skall saledes anses ha forts ut
pi marknaden di tredje man har fitt den
faktiska forfoganderitten till varan och
varumirkesinnehavaren inte har nagot infly-
tande dver denne tredje mans beslut betraf-
fande handeln med varan, exempelvis pa
grund av denne tredje mans oberoende
stillning, 2

43, Jag foreslar dérfor att domstolen besva-
rar den forsta tolkningsfrégan pa foljande
sitt. Varumirkesforsedda varor skall inte
anses ha forts ut pd marknaden genom att
de endast importerats och infortullats till
EES. Varumirkesforsedda varor skall inte

24 — Vid kop av en mirkesvara med dganderittsforbehdll sker
dverglngen av ritten att ﬁirfo!ga dver varan fore dvergdngen
av dganderdtten. Aganderittsforbehdllet har 1 sd mitto inte
nigon inverkan pA nir konsumtionen av varumirkesrittig-
heterna skall anses ha intritt, Nér det giller sikerhetsover-
lAtelse &r det tveksamt om detta utgér en mot marknaden
riktad Atgird, di de aktuella varorna forblir i sikerhets-
givarens besittning. Se i detta avseende Mulch, Der Tatbe-
stand der markenrechtlichen Erschépfung, Koln 2001, s. 20

25 — Frén detta fall skall man i regel skilja mellan koncerninterna
transaktioner och transaktioner inom ett distributionsnit.

heller anses ha férts ut p4 marknaden genom
att de utbjudits till forsiljning i varumérkes-
innehavarens egna eller nirstdende bolags
butiker. De varumérkesforsedda varorna
skall i stéllet anses ha férts ut pa marknaden
inom EES i den mening som avses i artikel
7.1 i direktiv 89/104, vilket i sin tur innebdr
att konsumtion intritt, d& en okeroende
tredje man fatt forfoganderitten till varorna.

44, Mot bakgrund av att jag foreslar att den
forsta tolkningsfrigan skall besvaras pé detta
sitt, saknas det anledning att préva den
andra tolkningsfragan.

B — Den tredje och den fidrde tolknings-
Jrdgan

45, Den nationella domstolen har stillt de
tva sista tolkningsfrigorna for att fa klarhet i
om och i vilken mén det med avseende pa
rekvisitet samtycke i artikel 7.1 i direktiv
89/104 kan tillmitas ndgon betydelse att
varumirkesinnehavaren gjort en rittshand-
ling i form av en viljeférklaring angdende
handeln med de varumirkesforsedda
varorna.

46. Bakgrunden till denna friga dr argumen-
tet att nir denna viljeforklaring bevisligen
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inte iakttas, sa innebdr det att ett samtycke i
den mening som avses i artikel 7.1 i direk-
tivet inte ldmnats. Detta argument innebir i
sin tur att den avgérande frigan inte lingre
dr om de varumirkesforsedda varorna forts
ut p&d marknaden i EES eller ej.

47. Det framgér av begiran om forhandsav-
gorande att varumdrkesinnehavaren Peak
Holding ville att varupartiet till mycket stor
del skulle vidareforsiljas till tredje land. Peak
Holding foreskrev en klausul med detta
innehall i avtalet med det franska féretaget
COPAD. Det #ér uppenbart att den tredje och
den fjirde tolkningsfrigan stillts mot bak-
grund av Peak Holdings argument att en
underlatenhet att iaktta denna avtalsbestdm-
melse om territoriell begrinsning av handeln
med varorna skall likstillas med att nigot
samtycke inte limnats i den mening som
avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 och att det
ddrmed #r uteslutet att rittigheterna som &r
knutna till varumérket konsumerats.

48. Denna uppfattning stir inte i éverens-
stimmelse med att konsumtionens rittsliga
natur dr att utgbra en i lag fioreskriven
inskréinkning av de réttigheter som ér knutna
till ett varumirke. Detta har dven den
svenska regeringen med ritta papekat. Bdde
av bestimmelsens ordalydelse och av syftet
och dndamalet med bestimmelsen framgar
det att dtskillnad skall goras med avseende pa
konsumtion mellan 4 ena sidan det fallet d&
det &r varumirkesinnehavaren sjilv som for
ut varorna pa marknaden och & andra sidan
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det fallet d& det ér tredje man som med
varumérkesinnehavarens samtycke for ut
dessa varor pi marknaden.?® Begreppet
samtycke i artikel 7.1 i direktiv 89/104 utgér
ett ansvarsfordelningskriterium. Enligt detta
kriterium skall det avgoras om det kan
tillskrivas varumirkesinnehavaren att en
tredje man fort ut varorna pad marknaden i
EES.%

49. For det fall det dr varumirkesinnehava-
ren sjélv som for ut de varumirkesférsedda
varorna pd marknaden i EES, intrdder
konsumtion enligt lag. Avtalet mellan varu-
mirkesinnehavaren och koparen har dirvid
inte ndgon betydelse. Att képaren underlater
att iaktta en avtalsbestimmelse om territo-
riell begrénsning, genom vilken varumirkes-
innehavaren aldgger koparen forbehall avse-
ende handeln inom EES med de varumirkes-
forsedda varorna, kan eventuellt leda till
kontraktsrittsligt skadestindsansvar. Ett
dylikt kontraktsbrott saknar emellertid i
varumérkesrittsligt avseende i princip bety-
delse.

50. Inte heller domen i de férenade mélen
Davidoff m.fl.?® franleder mig att géra en
annan bedémning. I denna dom har dom-
stolen bland annat slagit fast att "[e]n
nationell lagstiftning enligt vilken varumir-
kesinnehavarens ’tystnad’ anses utgéra sam-

26 — Se iven det i fotnot 7 ovan nimnda férslaget till avgorande,
punkt 42,

27 — Redan i domen av den 22 juni 1994 i mal C-9/93, Ideal-
Standard (REG 1994, s, 1-2789, svensk specialutgéva, volym
15, s, 1-227), punkt 43, har domstolen slagit fast att "[d]et
samtycke som varje dverlitelse innebir dr inte detsamma
som keidvs for att principen om konsumtion av réttigheter
skall galla”,

28 — Ovan fotnot 7.
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tycke, medger inte bara ett underforstatt
samtycke utan #dven ett presumerat sam-
tycke. En sidan lagstifining &sidosétter kra-
vet pé ett klart samtycke i den mening som
avses i gemenskapsritten”, 2 Harav kan dock
slutsatsen dras att varumérkesinnehavaren
inte skall anses ha limnat sitt samtycke i den
mening som avses i artikel 7.1 i direktiv
89/104, det vill siiga samtycke till att tredje
man fér ut varorna pid marknaden i EES,
redan genom den omsténdigheten att han
inte tagit med en bestimmelse om territoriell
begrinsning av handeln med varorna i
avtalet med képaren.

51. Fragan huruvida den omstindigheten att
en bestimmelse om territoriell begrénsning
av handeln med varorna tagits med i detta
avtal e contrario skall anses i princip utesluta
att nigot samtycke ldmnats av varumérkes-
innehavaren i den mening som avses i
artikel 7.1 i direktiv 89/104, dr endast av
betydelse i den mén konsumtionen hirleds
frin detta samtycke. S #r fallet vid aterim-
port av mirkesvaror fran tredje land. * Detta
ar emellertid inte fallet i malet vid den
nationella domstolen. Den fraga som dr
foremal for prévning i mélet vid den
nationella domstolen #r i stillet helt enkelt
vid vilken tidpunkt som de varumérkesfor-

29 — P4 anfort stille, punkt 58,

30 — Niir varumirkesinnehavaren #innu inte fort ut de varumir-
kesforsedda varorna pA marknaden 1 EES, men niir de likvil
importerats tlll EES av tredje man, exempelvis inom ramen
for grd dterimport (parallellimport), dr den friga som
uppkommer;, avseende en eventuell konsumtion av rattig-
heter som #r knutna Gll varumirket, inte om det dr
varumirkesinnehavaren sjilv som fort ut varorna pi
marknaden i EES, utan i stillet om det dr tredje man som
med varumirkesinnehavarens samtycke fort ut varorna pi
marknaden i EES.

sedda varorna skall anses ha férts ut av
varumirkesinnehavaren sjilv p4 marknaden i
EES.

52. Det saknas anledning att préva huruvida
bestimmelsen om territoriell begransning i
avtalet mellan Peak Holding och COPAD
dverensstimmer med konkurrensritten.
Denna friga saknar nimligen relevans for
bedémningen av den tredje tolkningsfrigan.

53. Betriffande den fjarde tolkningsfragan ar
det tillriickligt att konstatera att eftersom en
avtalsbestimmelse om territoriell begrins-
ning av handeln med varan inte paverkar
tidpunkten for nér konsumtion skall anses ha
intritt i ett fall som det som #r féremal for
prévning i den nationefla domstolen, s
giller detta i &n hogre grad ndr det &r fraga
om en viss utformning av en sddan avtals-
bestimmelse.

54, Jag foreslar dirfor att den tredje och den
fjirde tolkningsfragan skall besvaras pé
foljande sitt. Ndr en varumérkesforsedd vara
overlatits till ett annat bolag inom EES
saknar det betydelse for konsumtionstid-
punkten enligt artikel 7.1 i direktiv 89/104
om och i vilken man varumirkesinnehavaren
uppstillt forbehdll gentemot koparen om
territoriell begrinsning av handeln med
varan,
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V — Riittegangskostnader har inkommit med yttranden till domstolen,
dr inte ersittningsgilla. Eftersom férfarandet
i forhdllande till parterna i malet vid den
nationella domstolen utgor ett led i bered-
ningen av samma mél, ankommer det pi den
55. De kostnader som har fororsakats den nationella domstolen att besluta om ritte-
svenska regeringen och kommissionen, vilka  géngskostnaderna.

VI — Forslag till avgérande

56. Mot bakgrund av ovanstiende foresldr jag att domstolen besvarar tolknings-
fragorna pa foljande sitt:

1. Artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG skall tolkas pa foljande sétt. Varumérkesfor-
sedda varor skall inte anses ha forts ut pd marknaden genom att de endast
importerats och infortullats till EES. Varuméirkesforsedda varor skall inte heller
anses ha forts ut pd marknaden genom att de utbjudits till forsiljning i
varumérkesinnehavarens egna eller nérstdende bolags butiker. En varumérkes-
forsedd vara skall i stdllet anses ha foérts ut pd marknaden inom EES forst dé en
oberoende tredje man fatt den faktiska forfoganderitten till varan, exempelvis
genom forséljning.

2. Nir en varumérkesforsedd vara overlatits till ett annat bolag inom EES av
varumérkesinnehavaren saknar det betydelse for konsumtionstidpunkten enligt
artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG om och i vilken min denne varumirkesinne-
havare uppstillt forbehall gentemot koparen om territoriell begrinsning av
handeln med varan.
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